BBLP
MEYER LUSTENBERGER
Postfach
CH-8029 Ziirich

Standort: {5is
Klassifikation: &






Schweizerische Mitteilungen tiber
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht

%

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

Heft 1 1971 [Fascicule 1
Mai



Inhaltsverzeichnis

Rapport annuel

PirRE JEAN PoiNTET, Zidrich . . . . . L 000000 oo 3

Schweizerische Rechisprechung

TroMAas RUEDE, Zirich (Mitarbeiter Jagues GuyeT, Genf')

I. Patentrecht . . . . . . . . . . . . ..o 28
II. Markenrecht . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... ... 45
ITI. Wettbewerbsrecht . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... 59

Internationale Abkommen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheber-
rechts . . . . . . . . . . . . ... .. ..o, 98

Buchbesprechungen . . . . . . . . . . . 000000101

Personelles. . . . . . . . . . . . e e e e e e e e 104



Schweizerische Mitteilungen iiber
Gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht

%

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

Heft2 1971 Faseicule 2
November



Inhaltsverzeichnis

Le contrat de licence de brevet dans Pactuelle jurisprudence du Tribunal fédéral

EpouarDp PETITPIERRE, Lausanne

Einige Betrachtungen zum neuen indischen Patentgesetz

E.Jucker und B. A, YoRKE, Basecl

Schweizerische Rechtsprechung
TruoMmas RUEDE, Zirich (Mitarbeiter JaQues GuyETr, Genéve)
I. 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

présenté au Groupe suisse de I’ Association internationale
pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)
par son président, M. PIERRE JEAN POINTET,
lors de 'assemblée générale du ler avril 1971, a Zurich

Sommatre
page
Affaires internes . . . R
Les réunions de Munich, de Madrld et de Lemngrad du Conse11 des presuients .. 6
Le Comité exécutif de Madrid . . . . . ... b

Les Bureaux internationaux réunis pour la protccuon de la propnete 1ntellectuellc 9
Revisiondel’ Arrangcmcnt de Madrid concernant ’enregistrement international des 11
marques . . . P |
Traité de cooperatmn en matiére de brevets . .

Le projet de Convention instituant un systéme européen de déhvrance dcs brcvets 13
Projet d’Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des

brevets . . . e <
La protection d(,S 1nd1cat10ns de provenance . . . . . . . . . . . . . ... 21
Revision totale de la loi sur les marques . . . . . . . . . . . . . . . ... 23
Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle . . . . . . . . . . . . . . . 23
Conclusions . . . . . . . . . . . L Lo s 24

Affaires internes

Le Comité du Groupe suisse s’est réuni durant le dernijer exercice a deux
reprises: une premiere fois le 17 février 1971 & Neuchatel, pour examiner
en particulier les divers problemes que posent le projet de Convention
établissant un systeme curopéen de délivrance des brevets, ainsi que le
projet de revision de ’Arrangement de Madrid concernant ’enregistre-
ment international des marques, puis une seconde fols, ce matin méme,
afin de régler diverses affaires administratives.



4

Nous avons eu, au cours des douze dernicrs mois, une séance de travail, le
15 septembre 1970 a Neuchatel, afin d’examiner les résultats des travaux
des groupes de travail Protection des modéles d’utilité et petites inventions, pré-
sidé par le Prof. E. MARTIN-ACGHARD, et Dispositions de la Conventton de Parts
concernant la concurrence déloyale, présidé par Me J. GUYET.

Le projet de résolution présenté par le premicr groupe de travail sou-
levait la question de principe de opportunité de prévoir une protection des
«petites inventions», ¢’est-a-dire des inventions ayant un «niveau» plus
faible que celui qui est actuellement exigé par la jurisprudence du Tribunal
fédéral.

Donnant suite a la réserve formulée par 'industrie chimique, I’ Assem-
blée accepta le principe de la protection, mais sculement pour les inven-
tions pouvant étre représentées par un modeéle. Le Groupe de travail a par
conséquent ét¢ invité a poursuivre ses travaux et a mettre au point de nou-
velles propositions.

La décision prise 2 Neuchdatel équivautenfaita Pabandon del’idéc d’une
protection générale des «petites inventions» ct a la reprise de la premiére
proposition — pour laquelle du reste le groupe de travail présidé par le
Prof. E. MARTIN-ACHARD avait ¢té constitué — visant a examiner ’oppor-
tunité d’élaborer une loi sur la protection des modéles d’utilité.

Etant donné que des lois sur les modeles d’utilité existent déja dans un
certain nombre de pays ct en particulier en République fédérale d’Alle-
magne, il scra vraisemblablement plus facile d’aboutir a des résultats con-
crets en recommandant ’adoption en Suisse d’une telle loi qu’en voulant
créer une protection nouvelle pour les inventions comprises sous la notion
de «petites inventions», terme qu’il serait bien difficile de définir dans un
texte 1égal.

En ce qui concerne les conclusions du rapport présenté a Neuchatel par
le sccond groupe de travail qui s’est occupé de la concurrence déloyale, elles
ont été adoptées par 'Assemblée et peuvent étre résumées ainsi: il serait
certes utile de pouvoir donner une solution aux conflits de loi cn matiere
civile, mais cela est actuellement irréalisable; la question continuera d’étre
tranchée par les législations nationales. D’autre part, la réglementation
de la concurrence n’apparticnt pas au domaine de la Convention de Paris
et unc réglementation internationale parait prématurée. Quant aux actes
de concurrence déloyale visés par I’art. 10*s de la Convention de Paris, il
n’y a pas lieu, pour le moment du moins, d’y ajouter I’acte déloyal 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 art. 10" pourrait étre amélioré. Tout
d’abord en supprimant les mots «cn maticre industriclle ou commerciale »
qui se trouvent a différents endroits, afin d’élargir le domaine entrant en
considération ct d’y englober par exemple les professions libérales. Ensuite,
en remplacant les mots «allégations fausses» par «allégations inexactes,
fallacieuses ou inutilement blessantes» et en ajoutant a I’énumération des
faits qui devront &tre interdits les indications ou allégations susceptibles
d’induire cn errcur «sur la nature ou les caractéristiques des services» et
«sur 'établissement ou 'activité d’un concurrent».

Enfin, I’Assemblée a également décidé qu’il conviendrait d’ajouter a
Part. 10" une disposition en vue de la protection du «know how».

La Commission présidée par Me J. Guver a été chargée de poursuivre
scs travaux ct de mettre au point un projet de modification de Part. 10" de
la Convention dc Paris, cn tenant compte des décisions de I’ Assembléc.

C’est a I'occasion de U Assemblée générale du 18 mars 1970 que nous avons
adopté les derniers rapports du Groupe suisse pour le Comité exécutif de
Madrid. Ces rapports, ainsi que ceux que nous avions déja approuvés lors
de la séance de travail tenue 4 Berne le 2 mars 1970, ont été publiés (cf.
Annuaire 1970, p.129ss).

Nous avons également, lors de la derniére assemblée générale, pris posi-
tion a I’égard du brevet européen et du Plan PCT sur la base d’un rapport
établi par le groupe de travail présidé par M. CHRISTIAN SORDET.

Nous aurons, aujourd’hui méme, & nous prononcer sur le rapport établi
par M. Dents Mabpay, qui préside le Groupe de travail chargé d’examiner
les questions que pose la révision de I’ Arrangement de AMadrid concernant I’ en-
registrement international des marques.

La «Revue suisse de la propriété industrielle et du drott d’ auteur» a paru comme
de coutume en deux numéros. Tout en remerciant les membres du Comité
de rédaction et en particulier son président, M. PETER RENFER, je dois
attirer votre attention sur la charge financiére trés lourde que cette publi-
cation entraine pour notre association. Les frais d’impression ont augmenté
dans une telle mesure ces derniéres années que l’existence méme de la
Revue se trouve compromise. Si jusqu’ici elle a pu continuer de paraitre,
c’est grace a la générosité d’un certain nombre d’entreprises qui nous ont
fait parvenir une contribution annuelle spéciale. Je tiens a leur ex-
primer notre plus vive reconnaissance ct souhaite que d’autres suivent cet
exemple.

Notre association, avec 289 membres, reste 'un des groupes les plus
importants de ’AIPPI.
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Les réunions de Munich, de Madrid et de Léningrad
du Conseil des présidents

La réunion de Munich (23-26 mars 1970) du Conseil des Présidents a été
consacrée avant tout au droit européen des brevets. Elle a mis au point les
instructions a donner aux représentants de PAIPPI qui devaient participer
les 21 et 22 avril 1970 a Luxembourg a la troisieme session de la Conférence
intergouvernementale pour Pinstitution d’un systéme de délivrance des
brevets.

Le Conseil a en outre repris ’'examen dc la revision de ’Arrangement de
Madrid concernant ’enregistrement international des marques de fabrique
et de commerce. Enfin, il a procédé a un premier examen du texte des
nouveaux réglements de ’AIPPI, devenus nécessaires a la suite de la revi-
sion des status décidée par le Congres de Venise dc 1969 (le texte des nou-
veaux statuts a été publi¢ dans: Annuaire 1969 II p.3ss. ct le compte-
rendu de la réunion de Munich a paru dans: Annuaire 1970, p.85ss.).

Le Conseil des présidents s’est réuni une seconde fois durant ’année
écoulée, le 24 octobre 1970, 4 ’occasion du Comité exécutif de Madrid. 1l a
pris connaissance du rapport qui lui a été présenté par notre membre,
M. CHRISTIAN SORDET, en sa qualité de rapportcur du Groupe de travail
de PAIPPI chargé de suivre les développements du projet de Convention
établissant une procédure européenne de délivrance des brevets.

Le Conseil a en outre décidé que la question de la revision de ’Arrange-
ment de Madrid concerant I’enregistrement international des marques
serait a nouveau cxaminée a la prochaine réunion du Conseil des présidents
qui se tiendra a Léningrad du 24 au 26 mai 1971. Ce sera la premiere fois
dans P'histoire de PAIPPI qu’un de ses organes siégera en URSS.

Le comité exécutif de Madrid

Toutes les questions traitées par le Comité exécutif qui s’est réuni a
Madrid du 18 au 23 octobre 1970 ont fait I'objet de rapports des groupes
nationaux publiés dans’Annuaire de ’AIPPI 1970, ainsi quc d’un rapport
de synthése du rapporteur général, Me Paur. MATHELY, que tous les mem-
bres de notre association ont recu. D’autre part, le proceés-verbal des délibé-
rations et les décisions prises figurent dans I’ Annuaire 1971 (I p.53ss.).
Je peux par conséquent me borner a résumer les principaux résultats des
travaux de Madrid.
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La résolution du Congrés de Venise relative a la protection du nom commer-
cial (question 41) a été complétée ct remaniée. Il est proposé que l’art. 8 de
la Convention de Paris soit modifié afin que Ie nom commercial soit pro-
tég¢ dans tous les pays de I’Union sans obligation de dépét ou d’enregistre-
ment, qu’il {asse ou non partic d’unc marque. La résolution demandec en-
suite que les législations nationales prévoient la protection en tant que nom
commercial du nom patronymique, d’une dénomination de fantaisie, d’une
désignation del’objet de 'entreprise, d’'un élément caractéristique ou d’une
abréviation du nom commercial ou encore d’un embléme ou de tout autre
moyen d’individualisation de¢ Pentreprise. Le nom commercial doit faire
Pobjet d’un droit exclusif qui peut étre obtenu par I'enregistrement, par
l'usage ou par une notoriété suffisante. Le nom commercial d’unc grande
réputation (de haute renommaée) doit étre protégé contre tout emploi ou
enrcgistrement par un tiers, méme pour désigner des entreprises ayant des
buts différents, lorsque le public pourrait étre induit en erreur ou que cet
usage ou cct enrcgistrement causerait un préjudice au titulaire du nom
commercial. Notre association peut sans aucun doutc souscrire entiérement
a la résolution adoptée & Madrid.

Le Comité exécutif de Madrid a décidé de poursuivre I’étude de la
question relative au certificat d’auteur d’invention, sur la base du rapport
établi par le Groupe soviétique (Annuaire 1970, p.215).

Apres avoir pris connaissance du rapport (cf. Annuaire 1971 I p.69ss.)
présenté par M. O’FARRELL (Argentine), le Comité exécutif a décidé de
continuer I’étude dc la question de la propriété industrielle dans les pays en voie
de développement et de présenter un nouveau rapport a ’'une des prochaines
réunions du Conseil des présidents, apres avoir pris contact avec ’OMPI
et PONU et en tcnant compte — rendant par la hommage a ’excellent
travail de notre membre, M. GEORGES GANSSER — du rapport du Groupe
suisse.

La question de Vapplication des art.2 et 15 de la Convention de Paris a trouvé
une solution a Madrid. Le Comité exécutif a en effet adopté une breve
résolution qui prévoit que tout ressortissant d’un pays de I’Union doit jouir
dans tout autre pays unioniste des avantages accordés aux nationaux dans
leur propre pays, non seulcment par la loi nationale, mais aussi par les
arrangements internationaux. Le Comité exécutif s’est donc prononcé en
faveur d’une application aussi libérale que possible du principe de 1’assi-
milation de I’étranger au national inscrit a I’art. 2 de la Convention.

Ala suite d’une vive et longue discussion, le Comité exécutif a décidé de
mettre a ordre du jour de la prochaine Assemblée générale qui se tiendra
al’occasion du Congrés de Mexico en 1972 une proposition de modification
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de Part. X des Statuts, tendant a adjonction de Iespagnol comme langue de
travail pouvant étrc utiliséc dans les débats des séances pléniéres de I’As-
semblée générale, du Congres et du Comité exécutif. Méme si 'application
de cette décision doit entrainer des frais supplémentaires d’interprétation,
elle me parait judicieuse. L’AIPPI n’a en effet aucun intérét a travailler en
vase clos. Notre existence ne se justific que si nous prenons les mesures néces-
saires pour faire connaitre nos idées et si nous cherchons a convaincre les
milicux qui doutent encore de 'opportunité d’unc protection efficace des
droits de propriété industriclle. La proposition soumise au Congrés, qui ne
prévoit 'usage de la langue espagnol que lors des débats ¢t non pas pour les
documents n’cst qu’un petit pas dans cette voie.

Lapplication de la Convention internationale pour la protection des obtentions végé-
tales (de 1961) a fait I'objet d’une résolution du Comité exécutif, lequcl
exprime ses craintes quant a ’art. 13 ch. 9. Il semblc en effet que cet article
ait été interprété en ce sens que le producteur ou le vendeur d’une nouvelle
variété n’est autorisé 4 ajouter une marque 2 la dénomination d’une variété
que si cette marque est utilisée pour une classe de variétés produites par lui.
Or, toute interdiction d’usage d’une marque pour une seule variété contre-
viendrait a I’art. 7 de la Convention de Paris, dans tous les pays ol 'usage
d’une marque ou lintention d’usage constitue une condition premiére de
la validité de I’enregistrement. Le Comité exécutif a donc jugé opportun
d’attirer Pattention du Conseil de I’Union pour la protection des obten-
tions végétales sur ce point et quelques autres encore.

La question de la revision de I’ Arrangement de Madrid concernant I enregistre-
ment international des marques, qui présente une importance toute parti-
culiere pour notre pays, désireux de sauvegarder les avantages résultant
d’un texte qui a fait ses preuves, a également été examinée a Madrid. Le
Comité exécutif, dans sa résolution, a tout d’abord décidé de continuer
Pétude du probleme de 'indépendance de 'enregistrement international
par rapport a ’enregistrement au pays d’origine. Ensuite, il s’est prononcé
sur les points suivants, acceptés a la majorité: limitation territoriale obliga-
toire, paiement d’une taxe pour chaque classe, pas de transmission de cer-
tains documents par les BIRPI aux administratious nationales ni d’obli-
gation pour eux de requérir de tels documents comme condition de I’en-
registrement international. Maintien du délai d’un an pour indiquer les
motifs du refus de protection, le délai devant toutefois commencer a courir
non de la date du dépét international, comme cela est le cas actuellement,
mais & partir de la publication dudit enregistrement international. Le
Comité exécutif unanime a d’autre part émis un avis favorable quant a
Pemploi de ’anglais comme deuxiéme langue de travail.
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En ce qui concerne le «know how», le Comité cxéeutif a décidé de pour-
suivre ’étude de la question sur la base du rapport de la Commission de
travail réunie 2 Madrid et des obscrvations présentées en séance plénicre
du Comité exécutif (cf. Annuaire 1971 1 p.43ss.). La discussion prélimi-
naire a permis de constater combien une entente est difficile, étant donné
que la notion du «know how» varie d’un pays a 'autre et que sa caracté-
ristique est le secret. Deux méthodes ont cependant été envisagées pour la
protection du «know how»: I’adjonction d’un nouvel article ou I’adjonc-
tion d’une nouvelle disposition au § 3 de 'art. 10% de la Convention de
Paris. Il a en outre ¢été relevé que le «know how» ou «savoir-faire tech-
nique» a une valeur marchande et peut étre concédé sous forme de licence,
qu’il n’a pas nécessairement besoin d’étre matérialisé sous des formes
tangibles et qu’il peut porter aussi bien sur des objets brevetables que non
brevetables.

Enfin, le Comité exécutif a décidé de supprimer la question relative aux
effets de la terriorialité des droits de marque en cas d’importation non auterisée de pro-
dutts. Etant donné les divergences de vues sur cette question, considérée
par certains comme rclevant tout autant du domaine de la concurrence
que du droit des marques, aucun accord ne pouvait raisonnablement étre
envisagé.

Enfin, le Comité exécutif a décidé d’inscrire a Pordre du jour du Congrés
de Mexico (12-18 novembre 1972) les questions non réglées & Madrid.
(En cc qui concerne orientation de travail pour le Congres de Mexico,
cf. Annuaire 1971 1 p.79ss.).

En dehors des séances de travail, les membres du Comité exécutif ont eu
I'occasion de se retrouver lors de diverses manifestations organisées par le
Groupe espagnol, qui, par son président et Mme de Elzaburu en tout pre-
mier, n’avait rien négligé pour assurer lc succes de la réunion; nous I’en
remercions cncorc bien sincérement.

Les Bureaux internationaux réunis pour la protection de
la propriété intellectuelle

Au letjanvier 1971, ¥ Union de Paris comptait, comme a la méme époque
de 'année précédente, 78 Etats, dont 15 liés par I’Acte de Stockholm de
1967, entré en vigueur le 26 avril 1970, 39 par I’Acte dc Lisbonne de 1958,
21 par’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 lc-
Etats membres des unions particuliéres de Aladrid (indications de proves
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nance ct enregistrement des marques), de La Haye (dessins et modeles in-
dustriels), de Nice (classification internationale des produits ct des services
aux fins de 'enregistrement des marques) ct de Lisbonne (appellation d’ori-
gine).

En ce qui concerne ’Arrangement de Madrid relatif a Penregistrement
intcrnational des marques, le Maroc a toutcfois ratifié le texte de Nice de
1957, de sorte que scul le Vietnam est encore lié au texte de Londres de
1934.

Quant a I’Arrangement de Lugano de 1969 instituant une classification
internationale des dessins et modeles, il n’est pas encore entré en vigucur.
Au cours de 1970, la Suéde ct la Tchécoslovaquie I’on ratifié et I'Irlande y
a adhéré.

La Convention instituant I’ Organisation mondiale de la propricié intellectuelle
(OMPI), signéc a Stockholm le 14 juillet 1967, est entrée en vigueur le
26 avril 1970. Au 1eT janvier 1971, 22 Etats, dont la Suisse, avaient ratifié
cette convention ou y avaient adhéré.

C’est dans le cadre de ’OMPI qu’aprés plusicurs années de travaux
préparatoires effcctués par les BIRPI et des comités d’experts gouverne-
mentaux, un 7raité de coopération en matiére de brevets (PCT ) a été adopté par
unc Conférence diplomatique tenuc a Washington (E.-U.) du 25 mai au
19 juin 1970.

De méme que les années précédentes, les Bureaux internationaux réunis pour
la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI ) ont déploy¢ unc intense acti-
vité en faveur de la protection de la propriété intellectuelle.

Depuis Ientrée en vigueur de POMPI, ces Burcaux agissent en étroite
collaboration avec le Bureau dc cette nouvelle organisation. Du reste, le
directeur des BIRPI, le Prof. G. H. C. BopENHAUSEN, a été nommé Direc-
teur général de PTOMPI et MM. ArPap BoascH et JoseEpH VovauE, Pre-
micr et Second vice-directeurs généraux, tous trois conservant naturclle-
ment leurs fonctions aux BIRPI. Je les félicite bicn sincérement de la nou-
velle marque d’estime dont ils ont été objet ct je saisis occasion de les
remercier pour leur inlassable et fructucuse activité.

Aprés avoir fait paraitre au cours de ces derniéres années une loi-type en
matiére de marques et unc loi-type en matiére de brevets, les BIRPI/
OMPI ont publié & fin déccmbre 1970 une «loi-type pour les pays en voie de
développement concernant les dessins et modéles industriels» ainsi qu’un commen-
taire. On ne peut qu’cspérer que les pays cn voie de développement s’ins-
pireront de ces textes pour légiférer.

ATlintention de ces pays, de nombreux stages ont été a nouveau organisés
dans des pays membres de la Convention de Paris — et aussi en Suisse — afin
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de donner Poccasion a de jeunes fonctionnaires des offices nationaux de
propriété industriclle de compléter leurs connaissances ct leurs expériences
pratiques.

Revision de I’Arrangement de Madrid concernant ’enregistrement
international des marques

Javais passé en revue dans mon rapport de I'annéc derniére (Revue
suisse de la propriété industriclle et du droit d’auteur 1970, fasc. 1, p. 16)
les diverses propositions de modifications de IArrangement de Madrid.
Javais relevé a cette occasion qu’unc certaine réscrve s'imposait a I’égard
de ces modifications. L’Arrangement cn cffet, malgré scs impcrfections,
fonctionne a la satisfaction des milieux ct des pays intéressés. On ne doit
donc pas, sous le seul prétexte de nouvelles adhdésions éventuelles, modifier
des dispositions qui ont fait leurs preuves.

Cette idée parait aujourd’hui admise. C’est ainsi qu’a l'occasion des
réunions organisées a Genéve en février 1971 par les BIRPI, ces derniers
ont laissé¢ entendre qu’en ce qui concerne les propositions de modifications
importantes de PArrangement de Madrid et compte tenu de avis des
milicux intéressés, leur intention était de publier prochainement un avant-
projet de nouvelle convention indépendante de I’Arrangement de Madrid.

Cette proposition me parait heurcuse. Lorsque la nouvelle convention
aura été élaborée, chaque pays pourra juger en connaissance de causc de
son intérét & y adhérer. I’Arrangement de Madrid subsistera dans sa
forme actuelle, compte tenu des améliorations qui pourront y étre appor-
tées.

Traité de coopération en matiére de brevets

Apres quatre ans de travaux préparatoires, le Plan PCT des BIRPI a pu
étre réalisé. Un Traité de coopération en matiére de brevets a en cffet été adopté
au cours d’une Conférence diplomatique qui s’est tenuc a Washington du
25 mai au 19 juin 1970 et a laquelle 77 Etats, dont 55 Etats membres de
I’Union pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris), y
compris la Suisse, ainsi que onze organisations intergouvernementales et
11 organisations internationales non gouvernementales — dont PAIPPI —
ont participé.

Si le Traité a repris dans une large mesure les dispositions du dernier
projet de plan PCT des BIRPI, quelques modifications importantes sont
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cependant intervenues. Il en est en particulier ainsi de la suppression de la
derniere phrase de Part.27 ch.5 du projet, qui prévoyait que la date
effective de toute demande internationale aux fins de ’état de la technique
était dans chaque Etat contractant réglementée par la législation nationale
de cct Etat et non par les dispositions de I’art. 11 ch.3 ou par toute autre
disposition du Traité. Sile contenu de cette disposition a été supprimé dans
le texte, les Etats intéressés (en particulier les Etats-Unis d’Amériquc)
pourront cependant 'appliquer en faisant la déclaration prévue a I’art. 64
du Traité.

Toute une série de réscrves ont cn cffet été prévucs. Les Etats contrac-
tants pourront s’cn réclamer afin d’éviter que telle ou telle disposition du
Traité leur soit applicable. Ces réscrves, qui font 'objet dc I’art. 64, per-
mettront en particulier a Etat intéressé de déclarer qu’il n’est pas lié par
les dispositions du chapitre II concernant I'examen préliminaire inter-
national, qu’il n’exigera pas la publication internationale de demandes
internationales, qu’il ne sc considérc pas comme lié par 'art.59 relatif a
Pobligation de soumecttre les différends a la Cour internationale de Justice
dela Haye et enfin que le dépét hors de son territoire d’une demande inter-
nationale le désignant n’est pas assimilé a un dépot effectif sur son terri-
toire aux fins de I’¢tat de la technique. L’état qui se mettra au bénéfice de
cette derniere réserve ne sera pas lié par Part. 11 ch.3; il a ainsi été tenu
comptc des objections soulevées par la délégation des Etats-Unis a I’égard
de cette disposition.

Un nouveau chapitre (chap.IV) a été ajouté au Traité; il institue un
mécanisme d’assistance technique cn faveur des pays en voie de développe-
ment. Dans le cadre du Traité, cette assistance technique s’excrcera dans
deux domaines: I'information technique et le perfectionnement des sys-
temes de brevet nationaux et régionaux. Il s’agit d’une tache importante
entrainant de nouvelles attributions pour FTOMPI.

Le veeu des milicux industricls de voir la recherche centralisée en un
seul office n’a pas ¢té suivi. On pouvait s’y attendre, étant donné le désir des
grands Etats (Etats-Unis d’Amérique, Japon, République fédérale d’Alle-
magne et URSS) de faire jouer a leur office national des brevets lc role
d’office de recherche a cété de IInstitut international des brevets de La
Haye. L’art. 16 mentionne toutefois quc 'objectif final est Iinstitution
d’une seule administration chargée de la recherche internationale. Cela
ressort du texte (ch.2), qui déclare que «si en attendant institution d’une
seule administration chargée dc la recherche internationale, il existe plu-
sieurs administrations...»; d’autre part, le Comité de coopération tech-
nique (art.56) a pour but «tant qu’il y a plusieurs administrations char-
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gées de I'examen préliminaire international, de veiller a ce que la docu-
mentation ct les méthodes de travail soient aussi uniformes que possible».
Espérons que ces dispositions ne resteront pas lettre morte.

La question sc pose pour la Suisse — qui a signé le Traité de Washington
le dernier jour de la Conférence — de savoir si elle doit se mettre au bénéfice
de I'unc ou I'autre des réserves prévucs par I’art. 64 et en particulier si elle
doit déclarer, au moment de la ratification du Traité, qu’clle n’entend pas
étre liée par le chapitre II concernant I’examen préliminaire international.

Pour le moment, cette dernicre question peut étre Jaissée en suspens. En
effet, étant donné les efforts en cours pour mettre sur pied une convention
¢établissant une procédure européenne de délivrance des brevets, 1l parait
opportun d’attendre de connaitre le texte définitif qui sera adopté par la
Conférence diplomatique avant de ratificr le 'Traité de Washington.

Le projet de Convention instituant un systéeme européen
de délivrance des brevets

La conférence intergouvernementale a tenu une troisieme session a
Luxembourg du 21 au 23 avri]l 1970, diviséc en deux partics: les journées
des 21 et 22 avril ont été consacrées a audition des représentants des orga-
nisations internationales privées s’occupant de propriété industriclle. La
Conférence a ensuite siégé le 23 avril sans ces dernicrs afin de tirer les
conclusions des auditions intervenues et de décider de la suite des travaux.

A une exception prés, les représentants des organisations internationales
privées se sont prononcés en faveur de Uapproche maximale, ¢’cst-a-dire pour
la prise en considération dans la Convention elle-méme de dispositions
concernant la validité des brevets aprés leur délivrance. Cette attitude cor-
respondait au désir de tous les milicux suisses intéressés qui ont répondu a
I’enquéte ouverte a ce sujet par le « Vorort» de I’Union suisse du com-
merce et de I'industrie.

Donnant suite a ce voeu, la Conférence a invité le groupe de travail n° 1
(chargé de préparer les dispositions dec fond) a rédiger un projet de texte
tenant compte de 'approche maximale. Une variante devait également
étre prévue dans le cas ol la possibilité serait donnée aux Etats contrac-
tants de faire une réserve afin d’exclure application de 'approche maxi-
male pendant unc période transitoire, soit d’une fagon générale soit pour
certains domaines de la technique. La Conférence a d’autre part décidé
que P'approche maximale n’entrajnerait pas I'institution d’une instance
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judiciaire supranationale. La compétence des tribunaux nationaux sera
donc entierement sauvegardée.

A ce sujet, on peut toutefois se demander §’il ne conviendrait pas de
revenir sur cctte question. En cifet, seul un tribunal supranational serait a
méme d’assurer 'uniformité nécessaire en matiére de jurisprudence. Afin
d’éviter toute discussion sur la légitimité d’un tel tribunal au regard du
droit national ct de la Constitution fédérale en particulier, on pourrait
proposcr la création d un #ribunal adminisiratif, organe supréme de recours
dans le cadre de I’Office européen des brevets.

Unc autre question importante pour notre pays est celle de la brevetabilité
des produits pharmaceutiques, des produils chimiques ainst que des denrées alimentaires
et fourragéres pour lesquelles on ne peut aujourd’hui qu’obtenir des brevets
de procédés.

Etant donné I'opposition que les caisses d’assurance-maladie avaient
manifestée lors de Iélaboration de la loi sur les brevets de 1954 a I’encontre
de la brevctabilité des produits pharmaceutiques, le directeur du Bureau
fédéral de la propriété intellectuelle prit I'initiative de réunir a Berne le
28 aofit 1970 les représentants des diverses assoclations et branches in-
dustriclles intéressées ainsi que les représentants des caisses de maladie
pour discuter du probléme déja au stade préliminaire actuel.

On a pu constater a cette occasion que les caisses d’assurance-maladie
persistaient, pour le moment du moins, dans leur opposition, bicn que les
représentants de I'industrie chimico-pharmaceutique aient insisté sur le
fait quc la brevctabilité des produits chimiques ¢t pharmaceutiques ne
pouvait pas entrainer dc hausse de prix, ne serait-ce déja qu’en raison de la
concurrence. On ne doit d’autre part pas oublier qu’un grand nombre de
pays, méme a régime communiste, autorisent la brevetabilité de ces pro-
duits et que d’autres cnvisagent séricusement d’adopter le méme systéme.

Il convicnt de remarquer que cette question intéresse non seulement
Pindustrie chimico-pharmaceutique, mais toutes les branches de I'in-
dustrie suisse. Le probléme en effet n’est pas de savoir si notre pays intro-
duira ou non dans sa loi interne la brevetabilité des produits chimiques ct
pharmaceutiques ainsi que des denrées alimentaires et fourrageres. Il
s’agit de décider §’il entend participer ou non a ’ccuvre d’unification de la
procédure d’octroi des brevets par la création d’un brevet européen ou s’il
enrestera a’écart, avec tous les inconvénients en résultant pour I’ensemble
de I’économic suisse. En cas d’abstention, comment cxpliquerait-on aux
autres pays pourquoi nous réclamons chez eux une protection par brevet
de nos inventions, que nous refusons d’accorder chez nous aussi bien a nos
ressortissants qu’aux déposants étrangers?
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Le simple risque invoqué par les caisscs-maladic d’une augmentation des
prix —argument quin’est dureste étayé par aucune preuve quelconque —ne
saurait faire obstacle & une participation de la Suissc al’ccuvre d’unification
visée par la Convention européenne cn discussion. Cela d’autant moins
qu’on doit également examiner ce probléme dans le cadre des cfforts
déployés actuellement par notre pays pour participer sous une forme ou
une autre a Pintégration de I’Europe.

La question intéresse donc bien 'ensemble de I'économie suisse. Clest
sur ce plan qu’il faut se placer. Mémc dans ’hypothese ou il devrait en
résulter une légeére hausse des prix de certains produits — ce qui est con-
testé —, c’est voir les choses par le petit bout de la lunette que d’invoquer ce
prétexte pour s’opposer a ce que les industries chimique, pharmaccutique
et alimentaire soient placées, en ce qui concerne la brevetabilité de leurs
produits, sur le méme pied que les autres industries.

Les représentants des caisscs-maladie ont d’ores et déja laissé entendre
que ces derniéres recourraient éventuellement au référendum pour s’oppo-
ser a une modification de la loi sur les brevets.

On ne doit cependant pas oublicr que si la Convention instituant un
systéme européen de délivrance des brevets prévoit — comme ccla est en-
visagé — la possibilité pour les Etats membres de la dénoncer, la Suissc
pourra ratifier le texte par la procédurc normale, ou y adhérer, sans possi-
bilité de référendum. Les dispositions conventionnelles deviendraient
dircctement applicables dans notrc pays, indépendamment de toute modi-
fication de la loi sur les brevets, comme cela a déja été le cas a Poccasion
de la ratification des textes de Lisbonne ct de Stockholm de la Convention
de Paris.

Mais méme si la question devait étre posée a 'occasion d’une révision de
la loi sur les brevets, je suis persuadé que le bon scns triompherait et que
tous les milieux suisses, intéressés a ce que notre pays poursuive scs efforts
pour étre & la pointe du progrés dans le domainc de la recherche, se pronon-
ceraient sans exception en faveur de I’ccuvre d’unification entreprise actucl-
lement sur le plan europécen.

Quelques autres questions ¢n discussion concernant la procédure d’octroi
du brevet européen intéressent particulicrement nos milieux:

II en est ainsi de Paccessibilité. L’avant-projet envisageait la non-acces-
sibilité pour les nationaux des Etats non contractants qui soumettent la
délivrance des brevets a la réalisation de conditions qui ne peuvent étre
satisfaites que sur le territoire de I’Etat en question. Cette disposition a été
considérée par nos milieux comme peu heureuse, mais comme un moycn
peut-étre utile de négociation pour obtenir que les Etats-Unis d’Amérique
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modifient leur procédure d’interférence. Finalement, a la suite de la con-
clusion du Traité de coopération en matiére de brevets (‘Traité de Washing-
ton), il a été prévu d’éliminer toute discrimination ct de prévoir la plus
large accessibilité pour tous les membres de I’Union de Paris.

Le groupe de travail n° La d’autre part envisagé Vunification de la durée du
brevet 4 vingt ans, tout en prévoyant la possibilité pour les Etats contractants
de faire une réscrve, ¢’cst-a-dire de ne pas appliquer I’harmonisation inter-
venuc pendant une période déterminée.

Alors que les milicux suisses se sont prononcés généralement contre le
cumul de la protection, les avis des organisations internationales entendues a
Luxembourg les 22 ct 23 avril 1970 ont été partagés ct la Conférence s’est
prononcéc pour son maintien.

En ce qui concerne 1’état de la technique et le niveau inventif, nos milicux se
sont prononcés en faveur de la premiérc variante de I’art. 13, selon laquelle
les documents visés a 'art. 11 ch.3 (le contenu de demandes antérieures
ayant fait 'objet d’'une demande de publication au jour du dépét de la
demande de brevet curopéen) ne doivent pas étre pris en considération
pour juger de la nouveauté.

L’art. 11 cependant — de méme qu’a Luxembourg lors de la réunion du
mois d’avril 1970 — a fait 'objet de vives critiques. Le président de la Con-
férence a toutefois déclaré que cette disposition ne devait pas étre discutée,
étant donné qu’clle correspond a celle figurant dans la Convention sur
I'unification de certains éléments du droit des brevets signée a Strasbourg
dans lc cadre du Conscil de I’Europe ¢n 1963. Etant donné cependant que
les Etats signataircs de la Convention de Strasbourg participent également
aux travaux dc Luxembourg pour I’élaboration d’un systéme européen de
délivrance des brevets, rien ne s’opposcrait, si la disposition de art.11
ch. 3 était amendée, a ce que I’on modifidt de la méme fagon la Convention
de Strasbourg; cela devrait étre d’autant plus facile que cette derniérc
n’est pas encorc cntrée cn vigucur. On peut donc souhaiter que la discus-
sion soit reprisc sur cc point.

I’obligation prévue pour le déposant dc présenter un abrégé de sa de-
mande de brevet n’a pas rencontré d’opposition dans nos milieux, dans la
mesure oli cet abrégé ne scrvira qu’a des buts documentaires et n’aura au-
cun effet juridique sur la protection accordée. 1l conviendrait ccpendant
que abrégé établi par le déposant soit controélé et, le cas échéant, rectifié
par I’Office curopéen des brevets ou méme, de préférence, par I'Institut
international des brevets de La Havye.

Les concurrents ayant non sculement un intérét, mais le droit de con-
naitre le libellé des premieres revendications prises par le déposant, la



publication des revendications ortginales devrait étre prévue méme dans le ca
ol celles-ci ont été modifiées ou remplacées. La publication dans la languc
d’originc devrait toutcfois suffire.

Nos milicux sont d’avis quc la solution idéale serait Uexamen immédiat de
nouveauté. Cependant, pour tenir compte des difficultés d’ordre pratique, ils
sc rallient & un examen différé dans la mesurc ou il interviendrait au plus tard
6 mois apres la réception du rapport de recherches. Un examen rapide est
en cffet indispensable pour la sécurité du droit; de plus, 1l est scul 2 méme
de renscigner en particulicr les petites ¢t moyennes entreprises sur la pro-
tection légale qui peut étre accordée a leurs inventions ct par conséquent
sur la «valeur» de ces dernieres.

Le texte du nouvel avant-projet qui scra examiné par la Conférence
intergouvernementale a sa session d’avril 1971 tient compte du désir des
milieuxintéressés ct prévoit que larequéte cn examen pourra étre présentée
Jjusqu’a expiration d’un délai de 6 mois a compter de la date a laquclle le
Bulletin curopéen des brevets aura mentionné la publication de ’avis docu-
mentaire sur I’état de la technique. Comme d’autre part, toute demande
de brevet devra étre publiée 18 mois aprés le dépét de la demande, on aura
pratiquement un cxamen différé de deux ans environ, ce qui est raison-
nable.

Tous les milieux suisses intéressés sont préts d’autre part a accepter une
procédure d’opposition différée. Le délai de douze mois tout d’abord prévu a été
réduit a ncuf mois dans le nouvel avant-projet.

Nos milicux, dans leur majorité, sont d’avis quc la «division d’examen »
compétente pour examiner la demande de brevet ecuropéen a partir du
moment ol cesse la compétence de la «scction d’examen» devrait avoir
une composition complétement différente de cette derniere. On ne doit en
cfle pas perdre de vue que les décisions qui seront prises dans le cadre de la
procédure d’octroi du brevet européen auront des répercussions, sinon en
droit, du moins en fait, dans tous les pays européens non membres de la
Convention.

Les avis de nos membres ont été partagés quant a la possibilité prévue pour
le président de I Office européen des brevets d’étre saisi pour avis par la Grande
Chambre de Recours. On comprend certesles avantages d’une telle procédure;;
il peut cependant en résulter des inconvénicnts si, ultérieurement, une
section de recours est saisie du méme probléme. Les dispositions nécessaires
doivent étre prévues pour cette derniére puisse se prononcer en toute in-
dépendance, sans étre liée par I’avis donné par le président de 1’Office
européen des brevets.
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En ce qui concerne la présentation du rapport de recherches du Traité de coopé-
ration en matiére de brevets (T'raité de Washington de 1970) a la place du rapport
de recherches du brevet européen, I’ Institut international des brevets de La Haye
devrait avoir P’obligation d’établir un rapport complémentaire dans tous
les cas. En effet, ’examinateur ne disposera en principe d’aucune docu-
mentation. Or, il devrait étre 2 méme de juger si la recherche intervenue
dans le cadre du Traité de Washington est compléete par rapport a la docu-
mentation dont dispose I'Institut international des brevets de La Haye.
D’autre part, le brevet européen sera délivré ct existera indépendamment
de la procédure de demande prévue par le Traité de coopération en
matiére de brevets. Pour ces motifs, la «possibilité» offerte par I’actuel
art.122 a ’Office européen des brevets, qui rcgoit un avis de recherches
établi dans le cadre du Traité de Washington, de demander un complé-
ment & ’Institut international des brevets de La Haye devrait étre trans-
formée en une «obligation».

Telles sont les principales questions sur lesquelles nos milieux se sont
prononcés. Nous n’avons pas manqué de faire connaitre lcs avis exprimés
au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

A la suite de la session d’avril 1970 de la Conférence intergouverne-
mentale, les organisations internationales privées, dont PAIPPI, avaient
étéinvitées a prendre encore position par écrit sur les dispositions de ’avant-
projet en ce qui concerne tant les principes que les détails. Aucun délai ne
leur avait été fixé, mais elles avaient été rendues attentives au fait que les
travaux des groupes de travail reprendraient en septembre 1970.

La Conférence intergouvernementale tiendra une quatriéme session
(sans les représentants des organisations internationales privées) a Luxem-
bourg du 20 au 30 avril 1971. Au cours de cette session, la Conférence s’ef-
forcera de mettre au point I’avant-projet de Convention et le Réglement
d’exécution. Les organisations internationales privées seront ensuite de
nouveau entendues; la Conférence diplomatique chargée d’adopter la
Convention est prévue pour fin 1972 ou début 1973.

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

Le 24 mars 1971 a été signé a Strasbourg, dans le cadre de TOMPI et du
Conseil de I’Europe, un nouvel Arrangement concernant la classification
internationale des brevets.
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Est-ce & dire que la Convention du 19 décembre 1954 conclue dans le
cadre du Conscil de I’Europe sur le méme sujet ct actuellement en vigueur
entre quinze pays, dont la Suisse, n’a pas fait ses preuves? Certes non, bien
au contrairc. C'est en effet le succeés remporté par la classification inter-
nationale aupres de pays non membres du Conseil de I’Europe qui a engagé
ce dernier ct les BIRPI a unir leurs efforts en vue de transformer cette
Convention en un Arrangement de caractére universel, tout en plagant les
parties contractantes sur un pied d’égalité.

En effet, si la Convention de Strasbourg de 1954 prévoit la possibilité
pour tous les pays de I’Union de Paris d’adhérer, elle ne permet pas & ceux
qui ne sont pas membres du Conseil de ’Europe de participer aux travaux
du Comité d’experts chargé non sculement d’établir, mais de tenir régu-
lierement a jour la classification.

C’est pourquoi le Comité d’experts en brevets du Conseil de I’Europe
est arrivé a la conclusion, & sa session de novembre 1967: a) qu’il était
nécessaire de donner a la classification un caractére plus universel en vue
de faciliter son adoption sur le plan mondial, b) que les pays qui appliquent
la classification devraient étre encouragés a adhérer a la Convention euro-
péenne et c¢) que le secrétaire général du Conseil de I’Europe devrait
étudier, en collaboration avec les BIRPI, les mesures qui pourraient per-
mettre d’atteindre cet objectif.

A la suite des négociations ouvertes entre le Secrétariat général du Con-
seil de I’Europe et les BIRPI, ces deux organisations sont tombées d’ac-
cord en 1968 sur les buts a atteindre et celles ont institué un nouveau Comité
d’experts ad hoc, qui a été chargé de rédiger un avant-projet d’Arrange-
ment. Le projet élaboré a été communiqué a fin aoit 1970 a tous les pays
membres de I’Union de Paris, qui ont ainsi eu la possibilité -~ comme cela a
été le cas en Suisse — de prendre ’avis des milieux nationaux intéressés.

Le projet des experts a été mis au point et adopté par une Conférence
diplomatique qui s’est tenue a Strasbourg du 15 au 24 mars 1971.

Le nouvel Arrangement s’inspire des dispositions de la Convention
européenne sur la classification internationale des brevets d’invention du
19 décembre 1954, de I’Arrangement de Nice concernant la classification
internationale des produits et des services aux fins de ’enregistrement des
marques revisé a Stockholm en 1967 et de I’Arrangement de Locarno
instituant une classification internationale pour les dessins et modéles
industriels de 1969.

Les pays auxquels s’appliquera I’Arrangement scront constitués en une
Union particuliére et adopteront une méme classification dite «classi-
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fication internationale des brevets» pour les brevets d’invention, les certi-
ficats d’auteurs d’invention, les modéles d’utilité et les certificats d’utilité.

La classification proprement dite ne fait pas partic intégrante de 'Ar-
rangement afin de ne pas obliger les pays parties a ce dernier a publier le
texte entier de la classification dans leur collection officielle de lois ct de
traités et également afin de faciliter les revisions de la classification.

En ce qui concerne sa portée juridiquc et son application, la classifica-
tion n’a elle-méme qu’un caractére administratif; chaque pays pourra
naturcllement lui attribuer la portée juridique qui lui conviendra. La
classification pourra étre appliquéc a titre de systéme principal ou de
systeéme auxiliaire. Les symboles relatifs a la classification figureront dans
les documents et publications officiels. Enfin, les pays qui ne procédent pas
a un examen dc la brevetabilité des inventions et les pays dans lesqucls la
procédure en délivrance des brevets ne comporte pas de recherche de ’état
de la technique auront lc droit de faire une réserve en cc qui concerne
I’application des symboles de la classification.

Un comité d’experts a été institué et chargé de reviser la classification
et d’cncourager son application uniforme. Chaque pays membre de
I’Union particuliere sera représenté au Comité d’experts.

Les modifications et compléments qui impliquent une transformation de
la structurc fondamentale de la classification ou qui entrainent un travail
important de reclassification devront étre adoptés a la majorité des trois-
quarts des pays rcprésentés.

Les dispositions administratives du projct d’Arrangement ont été rédi-
gées sur la base des dispositions de I’Acte de Stockholm de la Convention de
Paris et de scs Arrangements particuliers. L’Union particuli¢re aura son
propre budget.

Tout pays partie a la Convention de Paris aura le droit de ratifier le
nouvel Arrangement ou d’y adhérer.

En vue de réaliser un équilibre entre les pays antérieurement parties a
la Convention ecuropéenne et les autres pays partics a la Convention de
Paris, il a été prévu que I’Arrangement entrera en vigueur un an apres que
les instruments de ratification ou d’adhésion auront été déposés par les
deux-tiers des pays parties a la Convention européenne et au moins par
trois pays partics a la Convention de Paris qui n’étaient pas antéricure-
ment liés par la Convention européenne et dont I'un au moins est un pays
ou plus de 40000 demandes de brevets ou de certificats d’auteurs d’inven-
tion sont déposées chaque année.

Afin d’éviter que dcs pays ne soient simultanément membres de la Con-
vention européenne et de ’Arrangcment, les pays parties a la Convention
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curopéennc qui ratificront ’Arrangement ou y adhéreront seront obligés
de dénoncer la Convention au plus tard avece effet a partir du jour o
I’Arrangement cntrera cn vigucur a leur égard.

Telles sont les principales dispositions de ce nouvel Arrangement. Espé-
rons que les espoirs mis en lui se réaliseront et que la classification inter-
nationale sera appliquée dans un nombre de pays sans cesse croissant. Cela
au plus grand profit de tous ceux qui doivent faire des recherches dans les
colleetions de brevets.

I’Arrangement reste ouvert a la signaturc a Strasbourg jusqu’au
30 septembre 1971. Dés cette date, lc texte original scra déposé aupres de
I’OMPI, a Geneve, ou les Etats qui le désireront pourront déposcr leur
instrument d’adhésion.

La protection des indications de provenance

1. Dans lc rapport annuel présenté a notrc Assemblée générale du 18
mars 1970, javais relevé que des négociations en vue de conclure un accord
avec la France dans le domaine de la protection des indications de provenance s’ou-
vriraient vraiscmblablement encore dans le courant de ’année.

Effectivement, une premiére phase de négociations s’est déroulée a
Berne du 6 au 10 juillet 1970. Les pourparlers ont abouti a 1’élaboration
d’un projet de Traité qui correspond dans unc large mesurc au Traité
germano-suisse de 1967, entré en vigucur le 30 aoht 1969.

Le nom «Suisse» et les noms de nos cantons, ainsi que leur traduction,
seront réservés en France pour les produits suisses ct nc pourront étre
utilisés que dans les conditions prévues par la législation suisse. Il en sera de
méme en Suisse pour le nom de la République francaise ainsi que les noms
des anciennes provinces francaises et les dénominations traditionnelles de
régions du territoire francais.

Comme cela a été le cas pour le Traité germano-suisse, les textes des
dénominations géographiques suisses et francaises caractéristiques pour
certains produits figureront dans des annexes au Traité. La protection de
ces dénominations scra en principe limitée aux produits auxquels elles ont
été attribuées.

La liste des dénominations frangaises que ’on désire protéger en Suisse
du c6té frangais contient toutes les appellations d’origine contrélée ct les
dénominations de qualité contrélée des vins et spiritueux ainsi qu’un cer-
tain nombre d’autres dénominations qui se rapportent a d’autres produits
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agricoles (en particulier les fromages), a des eaux minérales et a quelques
produits industriels.

Une enquéte a été ouverte en Suisse afin d’établir la liste de nos propres
dénominations; cette liste correspond dans une large mesure a celle qui est
annexée au Traité germano-suisse.

Les dénominations figurant sur les deux listes feront I’objet de nouvelles
négociations qui auront lieu a Parisdu 10 au 14 mai 1971. Le Traité devrait
pouvoir étre définitivement mis au point a cette occasion.

2. Ainsi que je I’avais laissé entrevoir dans mon rapport de ’année der-
niere, le Conseil fédéral a présenté au début de septembre 1970 un projet
de loi — adopté entre temps par les Chambres fédérales — tendant a ajouter
a Pactuelle loi fédérale sur les marques de fabrique et de commerce de
1890 un nouvel art. 18%. Cette disposition doit permettre au Conseil fédéral,
lorsque Pintérét général le justifie, de fixer par ordonnance les conditions
d’emploi d’indications de provenance telle que «Swiss made». Le controle
de la qualité pourra par cxemple étre une condition pour I'usage de cette
dénomination.

Le nouvel art. 18 aura une portée générale et pourra servir de base
pour assurer une meilleure protection 4 toutes les indications de prove-
nance de notre pays, quelle que soit la branche intéressée. Mais, c’est I'in-
dustrie horlogére qui, a sa demande, en bénéficiera en tout premier lieu.
Le projet d’ordonnance que le Conseil fédéral envisage de promulguer
prévoit que, selon la disposition élaborée d’un commun accord par les
autorités et 'industrie horlogére, seule sera autorisée a porter une désigna-
tion d’origine «suisse» une montre dont le mouvement a été assemblé, mis
en marche, réglé et contrglé en Suisse, dont 50 9, au moins de la valeur de
toutes les piéces constituées provient d’une fabrication suisse et qui a subi,
en Suisse, le controle officiel de la qualité.

Ainsi que vous le savez, la révision totale de la loi fédérale sur les marques
ne porte pas sur les art. 18 a 20 (indications de provenance) et 21 a 23
(mentions de récompenses industrielles). L’idée est que ces dispositions
feront I’objet d’une révision totale lorsque la nouvelle loi sur les marques
sera sous toit. L’insertion d’un nouvel art. 18" dans la loi sur les marques
n’intervient donc qu’a titre provisoire. Toutes les questions que pose la
protection des indications de provenance devront étre examinées dans un
avenir prochain. Les expériences qu’on aura entre temps faites avec la
protection de la désignation « Swiss made» seront a cet égard certainement
utiles.
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A la suite de ’envoi le 27 mai 1969, en commun avec le «Vorort» de
I'Union suissc du commerce ct de U'industric, de notre avis sur I’avant-projet
de nouvelle lot sur les marques (ct. Revue suisse de la propriété industrielle et du
droit d’auteur 1969, p.127-146), nous étions en droit d’espérer que le
Bureau fédéral dela propriété intellectuelle présenterait dans le courant de
1970 un nouveau projet tenant compte dans toute la mesure du possible
des propositions d’amendement suggérées, qui serait soumis a une com-
mission d’experts dans laquelle tous les milieux intéressés seraient repré-
sentés. Hélas, comme sceur Anne, nous n’avons rien vu venir.

On ne saurait cependant, nous le reconnaissons volontiers, en imputer la
faute au Bureau fédéral. Nous connaissons tous les tAches trés diverses dont
il doit s’occuper. Et, de méme qu’on ne peut pas étre a la fois au four et au
moulin, les mémes personnes ne peuvent a la fois participer aux trés nom-
breuses réunions qu’entraine le projet de brevet curopéen, par exemple,
et mettre au point un nouveau projet de loi sur les marques.

Indépendamment des propositions que nous avons faites en 1969, la
question peut se poser de savoir s’il ne conviendrait pas d’introduire I’exa-
men préalable de nouveauté. Cet examen serait en effet aujourd’hui pos-
sible du fait de la réorganisation du service des recherches et de la nouvelle
cartothéque des marques. Car, indépendamment des préférences que peu-
vent avoir les titulaires de marques pour une procédure de simple enre-
gistrement, comme cela est actuellement le cas, ou pour une procédure
d’opposition ou d’examen préalable, on ne doit pas oublier qu’il convient
également de tenir compte de Pintérét public. Or, il est évident que la
coexistence dans Je registre de deux marques identiques ou similaires pour
des produits de méme nature, appartenant a deux titulaires différents, est
propre a induire en erreur.

Espérons que le Bureau fédéral sera prochainement a méme de mettre
au point son nouvel avant-projet et de le publier.

Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle

Le 21 décembre 1970, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle a
délivré le 500000¢ brevet depuis sa création, a I’occasion d’une petite céré-
monie au cours de laquelle son directeur, M. WALTER STaMM, a retracé
bri¢vement Ihistoire du Bureau. Des allocutions ont également été pro-
noncées par M. A. RIrseR, secrétaire général du Département fédéral de
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justice et police, M. JoserH Vovawmr, second vice-directcur général de
POMPI, M. A.Braun, président de I’Association suisse des conscils en
matierc de propriété industrielle ainsi que par votre président, qui a parlé
au nom tant dec notre association que du «Vorort» dec I’Union suisse du
commerce et de 'industrie.

Jen’ai pas manqué, a cette occasion, de remercier le directcur du Bureau
fédéral et tous ses collaborateurs pour les services qu’ils rendent chaque
jour al’économie suisse tout entiére. De la protection des inventions dépend
en cffet Pampleur des recherches et ces dernieres permettent a I’économie
suisse de se maintenir a la téte du progres, condition essentielle pour pou-
voir lutter a armes égales avece nos concurrents étrangers.

Au cours de I’année, M. PAuL BRAENDLI, chef du Service des marques, a
été nommé vice-directeur. Jc lui ai adressé en votre nom les félicitations
du Groupe suisse, que je renouvelle icl.

Au cours de ’année écoulée, 19406 (1969: 19524) demandes de brevets
ont été déposécs cn Suisse, dont 5927 (5850) en provenance de la Suisse.

20427 (19662) demandes de brevets ont été liquidées. 17125 (16352)
brevets ont été délivrés ct 2364 (2638) demandes ont été rejetéces ou retirées
dans la procédure sans cxamen préalable, alors que 450 (423) brevets ont
été délivrés et 488 (249) demandes ont été rejetées ou retirées dans la pro-
cédure avec examen préalable de nouveauté.

Dans le domaine des marqgues, le nombre des dépots s’est élevé a 7011
(7530); 6647 (7300) marqucs ont ¢été enrcgistrées, les autres ayant été
retirées ou rcjetées.

Des 13059 (12989) marqucs inscrites au Registre international des
marques en 1970, 1979 (2074) provenaient de notrc pays. La protection en
Suisse a été refusée complétement ou partiellement & 1778 (1731) marques
internationales.

Quant aux dépots de dessins et modéles indusiriels, 1ls se sont élevés a 571
(656) en 1970, dont 535 (640) ont abouti & un enrcgistrement, les autres
demandes ayant été retirées ou rejetées.

Conclusions

Les quelques points examinés dans le présent rapport témoignent de la
complexité des problemes de propriété industrielle et de I’évolution perma-
nente du droit dans ce domaine. Nous ne devons pas nous cn étonner, car
cette branche, plus peut-étre quc n’importe quelle autre, doit tenir compte
des besoins de la vie économique et, par conséquent, s’adapter sans cesse
aux impératifs de cette derniére.
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Si autrefois la connaissance du droit national était la principale pré-
occupation des milieux intéressés, il n’cn cst plus de méme aujourd’hui.
De plus en plus, les affaires se traitent sur le plan international et exigent de
ceux qui s’en occupent unc bonne connaissance des lois ct réglementations
des autres pays.

On peut certes se réjoulr des progres réalisés ici et la dans la protection
des droits de propriété industrielle. C’est ainsi qu’on a appris avec satis-
faction que le gouvernement italien avait décidé de soumettre au Parle-
ment un projet de loi visant a assurer la protection par brevets des inven-
tions de procédés réalisées dans I'industric pharmaceutique, la durée de
protection étant, il est vrai, limitée a 10 ans.

La nouvelle loi indiennc sur les brevets ne saurait en revanche donner
satisfaction. La réduction draconienne de la durée des brevets et le régime
sévere de licence obligatoire qui ont été décidés dans le domaine chimico-
pharmaceutique risquent fort d’aller a fin contraire du but visé, qui est de
protéger la santé publique. Car, sans contreprestation adéquate, quelle
entreprise sérieuse est prétc a investir des sommes considérables dans la
recherche ct dans la fabrication des produits pharmaceutiques si elle doit
craindre qu’apres quelques années déja ses inventions soient scrvilement
copiées par des concurrents qui n’auront rien dépensé pour la recherche?

Dans d’autres pays également, en particulicr en Amérique latine, des
tendances se manifestent, visant a réduire la durée des brevets d’une facon
générale ou par unc stricte application de lobligation d’exploiter. Certes,
il convient de tenir compte des besoins des pays en voic de développement
ct de leur désir de favoriser une production nationale. Mais & une époque
ot on ne parle que de développement des échanges entre pays, d’intégra-
tion, de concentrations et de rationalisation ainsi que de la nécessité de
lutter contre la hausse du cofit de la vie ct I'inflation, il cst pour le moins
paradoxal de recourir d’une fagon systématique aux méthodes surannées
de I’autarcie ct d’obliger le titulaire d’un brevet a Pexploiter dans le pays
méme lorsque cela ne serait pas nécessaire pour sauvegarder les intéréts de
I’économie nationale et alors qu'une concentration de la production aux
endroits les plus favorables permettrait une importation a des conditions
plus avantageuses.

D’une maniére générale, esprit de coopération a heureusement encore
progressé en 1970 sur le plan international. C’est ainsi qu’a pu étre signé a
Washington, le 19 juin 1970, le Traité de coopération technique en matiére
de brevets (PCT) dont j’ai déja parlé.

Au cours de 1971, les efforts sur le plan européen seront activement
poursuivis et on peut espérer que les projets de Convention instituant un
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systeme européen de délivrance des brevets et de Convention établissant
un brevet commun pour les Etats membres de la CEE pourront étre
adoptés au début dc 1973 au plus tard.

Les arrangements internationaux ne rendent cependant pas superflu
certains accords bilatéraux dans des domaines déterminés. C’est ainsi que
Jaieul’occasion de mentionner les négociations actuellement en cours avec
la France pour conclure un Traité en vue de protéger les indications de
provenance.

Du 15 au 17 décembre 1970, une délégation de I’économie privée que
j’ai eu I’honneur de présider s’cst rendue & Moscou pour cxaminer avec
une délégation du Comité des inventions et des découvertes de PURSS la
possibilité d’assurer une meilleure protection des droits de propriété in-
dustriclle des ressortissants des deux pays.

L’entente intervenue a été concrétisée par la signature d’un procés-
verbal. Il va de soi que la délégation suisse, n’ayant aucun caractére
officiel, n’a pu que préparer le terrain en vue de la conclusion de deux
accords: I'un tendant a faciliter le recours aux procédures d’octroi de
brevets, de marques et de dessins et modeéles industriels, et Pautre relatif
a la protection des indications de provenance.

Ilapparticnt maintenant au Burcau fédéral de la propriété intellectuelle
de donner suite a I’entente intervenue et d’entamer des négotiations offi-
ciclles. Il est probable que ces négociations, qui porteront tout d’abord sur
la protection des indications de provenance, commenceront dans le cou-
rant de cette année.

Le droitde la propriété industrielle ne pourra évoluer favorablement que
si Pon tient compte des besoins des intéressés. G’est pourquoi le Groupe
suisse de PAIPPI, en 1970 comme au cours des années précédentes, s’est
efforcé, chaquec fois qu’il avait la possibilité de faire connajtre son opinion,
de prendre préalablement I’avis de tous ses membres, qui ont été réguliere-
ment consultés, par exemple sur toutes les questions qui ont fait’objet d’une
enquéte du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

Nos membres ont eu d’autre partla possibilité de participer a nos séances
de travail et au travaux de tous les groupes de travail que nous avons insti-
tués pour examiner les questions soumises aux groupes nationaux de
I ATPPI.

L’occasion leur a en outre été donnée de collaborer aux travaux des
trois groupes de travail s’'occupant de problémes suisses de longue haleinc
(modéles d’utilité et petites inventions, concurrence déloyale et protection
des droits non protégés par les brevets) ainsi que des commissions spéciale-
ment créées pour étudier le Plan PCT et le brevet européen d’une part et
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PArrangement de Madrid concernant ’enregistrement international des
marques d’autre part.

Je veux espérer que plus encore que par le passé, tous nos membres
participeront a ’avenir activement a nos travaux. Ce sera le meilleur gage
de succes de Pactivité de notre association.



Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RUEDE, ZURICH

Mitarbeiter Jagues GuvyeT, Genéve

I. Patentrecht

PatG Art. 1 Abs. 1

Selbst ein bedeutender technischer Fortschritt kann fehlende Erfindungshihe nicht
ersetzen.

L’absence de niveau inventif ne peut pas étre remplacée par un progrés technique,
méme important.

PMMBI 1971 I 311L., Entscheid der 1I.Beschwerdeabteilung des Eid-
genossischen Amtes vom 29. Mirz 1971 1.S. Pibor gegen Vorpriifungs-
sektion II.

PatG Art. 1

Erfindungshihe durch Uberwindung eines in der Fachwelt allgemein bestehenden
Vorurteils.

Niveau inventif en surmontant un préjugé général des milieux techniques.

Maximen LU 1969, 768 1., Urteil der I. Kammer des Obergerichtes des
Kantons Luzern vom 26. Juni 1969.

Das Obergericht hat in einem Patentproze3 das Vorhandensein der Erfindungshéhe
mit folgender Begriindung bejaht:

Das Vorhandenscin der Erfindungshéhe ist zu bejahen. Die Klidgerin hat das Vorurteil
iiberwunden, das die achwelt zum Strangpresscn von Ziindstcinen hatte. Auch fiir den
ausgebildeten Fachmann lag es nicht nahc, gegen die allgemeine Ansicht vorzugehen. Die
Kldgerin hatte den Wagemut, trotz der Publikationen, die eindeutig und ganz allgemcin
die Moglichkeit der Herstellung von Ziindsteinen durch Strangpressen verneinten, ihren
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eigenen Weg zu gehen und die praktische Durchfithrung ciner schon 1919 von andercr
Seite verfochtenen, aber weder damals noch spéter verwirklichten Idee zu erproben.
Brum/PeprAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, Bd. I S. 11811, lehnen allerdings diese
Betrachtungsweisc ab, weil sie zu einer subjektiven Betrachtungsweise verleite. Abzu-
stellen ist jedoch auf die Rechtsprechung des Bundesgerichts, die der Uberwindung eines
in der Fachwelt allgemein bestehenden Vorurteils die Erfindungshéhe zuspricht (BGE
69 IT 187 und 197, 85 IT 138 {T. und 89 IT 109; im gleichen Sinne TroLLER, Immaterial-
giiterrecht, Bd. I, 2. Aufl., S.198).

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

Ergeben sich die Vortele eines Verfahrens ausnahmslos aus den Fortschritten der
Feinstanztechnik, die sich die Anmelderin zunutze gemacht hat, fehlt es an Eifin-
dungshihe. 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 fir ein Eyzeugnis
durch einen Verfahrensanspruch ist im Rahmen der Vorschriften iiber die Anderung
von Patentanspriichen nach der Bekanntmachung zuldssig.

Lorsque les avantages d’un procédé résultent exclusivement des progreés de la tech-
nigue concernée que la déposante a su exploiter, il 0’y a pas de niveau inventif. On
peut altendre de tout homme du métier soucieux d’améliorer, de vendre moins cher et
de rationaliser ses méthodes de_fabrication, qu’il suive le développement de la tech-
nique.

Le remplacement de la revendication pour un produit, qui a été seule publide, par une
revendication pour un procédé est admis dans le cadre des prescriptions sur les modifi-
cations des revendications intervenues aprés la publication de la demande de brevet.

PMMBI 1971 I 331f., Auszug aus dem Entscheid der I1. Beschwerde-
abteilung vom 9.Dezember 1970 1.S. Junghans gegen Bulova und
Fabriques d’Assortissements Réunics.

PatG Art. 2 Ziff 4 und Art. 8 Abs. 3

Betyifft die Erfindung ein Verfahren, so erstreck! sich das ausschliefliche Recht des
Patentinhabers, sie gewerbsmdfiig zu nutzen, auch dann auf die unmittelbaven
Erzeugnisse des beanspruchten Verfahrens, wenn es sich dabei um Erzeugnisse
handelt, fiir die ein Sachpatent gemdfl Art.2 Ziff.4 PatG nicht zuldssig ist.

Ein Patentanspruch 11 fiir das unmittelbare Erzeugnis des Verfahrens nach Patent-
anspruch I hat keine selbstindige, sondern blof deklaratorische Bedeutung und ist
deshalb zuldssig.



St Uinvention se rapporte @ un procédé, le droit exclusif du titulaire du brevet de
Putiliser professionnellement s*étend aux produits directs du procédé revendiqué,
méme lorsqu’tl s agit de produits qui, en vertu de lart. 2 ch. 4 LBI, ne peuvent pas
Jawre Uobjet d’un brevet de produnt.

Une revendication 11 pour le produit direct du procédé selon la revendication I n’a
pas de signification propre, son effet est purement déclaratoire; elle est donc accep-
table.

PMMBI 1971 I 161t Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen
Bundesgerichtes vom 22.9.19701.S. General Electric gegen das Amt.

A. Dic General Electric Company reichte am 29. Februar 1968 beim Eidgendssischen
Amtfur geistiges Eigentum das aus einer Teilung hervorgegangene Patentgesuch ein, das
folgende Patentanspriiche enthalt:

I. Verfahren zur Herstellung von kubischem Bornitrid . ..

II. Nach dem Verfahren gemal3 Patentanspruch I erhaltenes kubisches Bornitrid.
III. Verwendung des Bornitrides gema3 Patentanspruch I als ...

Nachdem das Amt den Patentanspruch IT am 17. Oktober 1968 und 17. September
1969 erfolglos als unzulissig beanstandet hatte, weil er einen chemischen Stoff definiere
(Art. 2 Ziff. 4 PatG), wies ¢s am 1. April 1970 mit der gleichen Begriindung das Gesuch
zuriick.

B. Die Gesuchstellerin fiihrt gegen diese Verfiigung Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Sie beantragt, die Zuriickweisung des Patentgesuches aufzuheben und das Patent zu
erteilen, allenfalls das Amt zur Erteilung desselben zu verhalten.

Die Beschwerdefithrerin macht im wesentlichen geltend, Bornitrid trete in der Natur
nicht auf. Es werde aus den Elementen Bor und Stickstoff gewonnen. Bisher sei nur das
graphitihnliche Bornitrid bekannt gewesen, dessen Kristalle dem hexagonalen System
angehorten ... Dic Kristallformen bestimmten das Wesen eines chemischen Stoffes nicht.
Art.2 Ziff. 4 PatG konnte daher die Patentierung der Erfindung neuer Kristallformen nur
ausschlieflen, wenn der Begriff « chemischer Stoff» ausdehnend ausgelegt wiirde. Da diese
Norm eine Ausnahmebestimmung sei, miisse sie indessen einschrinkend ausgelegt
werden. Das Amt habe sie verletzt, indem es dem Begriflf «chemischer Stoff» Wesens-
merkmale zuschreibe, die er nicht besitze.

C. Das Amt fur geistiges Eigentum beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

1. Das Eidgendssische Amt fiir geistiges Eigentum hat mit der angefochtenen Verfii-
gung nicht nur den beanstandeten Patenanspruch II, sondern das ganze Patentgesuch
zuriickgewiesen. Die Beschwerdefithrerin hat daher im Sinne von Art. 103 lit.a OG cin
schutzwiirdiges Interesse an der Aufhebung der angefochtenen Verfigung. Auf die
Beschwerde ist somit einzutreten. Wird sie gutgehei3en, so hat das Amt [uir geistiges Ei-
gentum das Patentgesuch, das es bisher nur unter dem Gesichtspunkt des Art.2 Ziff. 4 in
Verbindung mit Art.59 Abs.1 PatG und Art.13 Abs.1 PatV I geprift hat, weiterzu-
bchandeln.

2. Dic Beschwerdcfiihrerin verlangt mit Patentanspruch II nicht den Schutz fir kubi-
sches Bornitrid schlcchthin, sondern nur fiir solches, das im Verfahren gemil3 Patent-
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anspruch I hergestellt wird. Nach Art.8 Abs.3 PatG erstreckt sich das nach Abs.1 aus-
schlieBliche Recht des Patentinhabecrs, die Erfindung gewerbsméflig zu nutzen, auch auf
die unmittelbarcn Erzeugnisse des Verfahrens. Erzeugnisse, fir dic nach Art.2 Ziff. 4
PatG cin Sachpatent nicht zulissig ist, machen keine Ausnahme (vgl. unveréffentlichter
Entscheid der I. Zivilabteilung vom 24. Februar 1966 i. S. Carlo Erba S.p.A. und Vetcr-
pharma S.a.g. gegen Farbwerke Hoechst AG; Brum/PeDrAazzing, Art.8 PatG Anm.22
S.411; TroLLER, Immaterialgiiterrecht I 2. Aufl. 1968 S.251). Gleicher Mcinung ist in
bezug auf das Verhéltnis des § 6 Satz 2 zu § I Abs. 2 des deutschen Patentgesetzes in den
Fassungen vor dem 2.Januar 1968 die Rechtsprechung und herrschende Lehre in
Deutschland (vgl. den Entscheid des Reichsgerichts, RGSt 21, Nr.206; KrAauser/MOH-
RING, Kommentar zum Patentrecht, 2. Aufl. 1940 § 6 Anm. 17; BErntiarp, Lehrbuch des
deutschen Patentrechts, 2. Aufl. 1963 S. 128; Pierzcker, Kommentar zum Patent- und
Gebrauchsmustergesetz, 1929 § 1 Anm.52 Ziff.2; derselbe, GRUR 1962 S.186f;
REIMER, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 3. Aufl. 1968 § 6 Anm. 63a Abs. 2;
TerzNer, Kommentar zum Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 2. Aufl. 1951
Anm.91 § 6; BexkarD, Kommentar zum Patent-, Gebrauchsmuster- und Patentanwalts-
gesetz, 4. Aufl. 1963 § I Anm.57; a.M. ZeLLER, GRUR 1962 S.185). Patentanspruch I1
hat somit nach seincr Fassung nicht selbstandige, sondern blof3 dcklaratorische Bedeu-
tung. Damit stellt sich - entgegen der Auffassung des Amtes und der Beschwerdefiihrerin—
die Frage nicht, ob durch die nach der Patentbeschreibung zu erfolgende Umwandlung
von Bornitrid zu Kristallen des kubischen Systems ein chemischer Stoff hergestellt werde,
der nach Art.2 Ziff.4 PatG von der Patenticrung ausgeschlossen sei. Die Beschwerdc ist
daher gutzuheifien.

PatG Art. 34 — Lizenzvertrag

Die nicht ausschliefliche Lizenz kann mit der Pflicht verbunden werden, sie zu
benutzen.
Besteht diese Pflicht, so sind die Lizenzgebiihren auch bei Nichtbeniitzung
geschuldet.

La licence, méme non-exclusive, peut étre assortie de I’ obligation d’exploiter.

Lorsque cette obligation existe, les redevances sont aussi dues en cas de non-usage.
BGE 96 1T 1544t rés. JT 19701 630, Urteil der I. Zivilabteilung vom 10.
Februar 19701. S. Parke Davis and Co. gegen Lamar S.A. und Arco S.A.

Lxtraits 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 préambule, a pour but de mettre fin a un litige entre
les deux premiéres nommeées de ces sociétés et qui porte notamment les clauses suivantes:

«1. Parke, Davis and Co. accorde, par la présente, aux parties adverses, une licence
non-exclusive valable jusqu’au 21 octobre 1971, pour son brevet suisse N°314.008, et une
sous-licence non exclusive pour le brevet suissc Roussel-Uclaf N 318.194.

2. Les partics adverses s’engagent solidairement et individuellement a verser a Parke,
Davis and Co.:
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a) Pour les premicrs douze mois, a dater du 1¢r avril 1968, une somme de fr.s. 20000 par
mois, payable a la fin de chaque mois.

b) Pour le reste de la durée de cette licence, ¢’est-a-dire du 1eravril 1969 au 21 octobre
1971, soit le méme montant de{r.s. 20000 par mois, soit (au choix des parties adverses) une
royauté de 59 sur la valeur totale (sur la basc de prix faisant I’'objct de transactions inter-
venant cntre ticers de bonne foi) du DL-threo-1-p-nitrophenyl-2-acctaminopropanc-1,
3-diol et du D-thrco-1-p-nitrophcnyl-2-aminopropane-1,3-diol, fabriqués par ’'une quel-
conque des parties adverses, auquel cas ladite royauté de 59, sera payable dans les trente
jours a partir de la fin de chaque trimestre. »

Les mensualités de 20000 {r. furent payées pendant huit mois, du 1eravril au 30 novem-
bre 1968.

Le 26 novembre 1968, ccpendant, Arco S.A. écrivit a Parke, Davis and Co. qu’a partir
du ler décembre sulvant, elle n’utiliserait plus les procédés, objets des brevets suisses nos
314008 et 318194 et que, par conséquent, aucunc royauté ne serait plus duc apres la fin
du mois de novembre. Parke, Davis and Co. estima quc les redevances prévues par le ch. 2
lettre a du contrat du 5 mai 1968 étaient dues, méme si les bénéficiaires des licences n’utili-
saicnt plus les droits concédés. Les partics n’ayant pu s’entendre sur ce point, elles décide-
rent, par un échange de lettres des 20 et 25 mars 1969, de soumcttre directcment leur
litige au Tribunal fédéral, auquel clles ont du reste adressé, sous la date du 30 juin 1969,
une lettre ol elles confirmaicnt cet accord.

B. Le 2 juillet 1969, Parke, Davis and Co. a ouvert, devant lc Tribunal fédéral, unc
action contrc Lamar S.A. et Arco S.A. — Plaine S.A. ayant été dissoute entre-temps par
fusion avee Arco S.A. Elle concluait 4 ce que les défenderesses fussent condamnées a lui
pavyer solidairement «les royautés ducs et échues, selon contrat du 5 mai 1968 (recte: 5 mars
1968), soit 4 fois 20000 fr. avec intérét a 59, dés 'introduction de la demande» et, de
méme, a paycer «tous les dépens qui comprendront une participation aux honoraires
d’avocat».

Extraits des considérants:

2. Le contrat dc licence (art. 3¢ LBI), contrat innommé sui generis, implique, par sa
nature méme, unc certaine durée. A cct égard, il s’apparcnte a la société simple et il est
susceptible de résiliation pour de justes motifs par une application analogique de ’art.
545¢ch.7 CO (RO 92 11 300 1it. b). Mais les défendercsses n’invoquent pas les justes motifs;
au contraire, clles ont expressément déclaré que leur refus de payer n’impliquait nulle-
ment la résiliation du contrat de licence. Dans une lettre qu’Arco S.A. a adressée, le
30 juin 1969, au représentant de la demanderesse, elles ont précisé qu’elles entendaient
seulement suspendre le paiement des redevances du faic qu’clles n’usaient pas des droits
que leur garantissait la licence.

3. On cxaminera donc si, de par la loi ou le contrat, 'obligation de payer les redevances
est subordonnée a la condition potestative que les bénéficiaires de la licence fassent usage
des droits que celle-ci leur confere.

Il existe deux groupes principaux de licences: les licences exclusives et les licences non
exclusives. Celle qui fait objet du présent litige appartient au deuxiéme. Les défende-
resses fondent essentiel de leur argumentation sur la nature de ce deuxieme type. Elles
affirment que, du fait méme qu’une licence n’est pas exclusive, elle n’impose a son béné-
ficiaire ni I'obligation d’en fairc usage, ni, s’il renonce a cct usage, ’obligation, de payer
les redevances. En d’autres termes, a lcur avis, si 1’obligation de payer les redevances est
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subordonnée a la condition potestative que le bénéficiaire use de ses droits, c’cst qu’il
s’agit d’une licence non exclusive. Si elle ¢tait exclusive, la solution, disent-elles, serait
autre. Ainsi formulée, cctte opinion est inexacte.

a) En principe, toute licence, exclusive ou non, peut étre assortic ou non d’unc obliga-
tion d’cxploiter, a savoir de produire selon lc procédé breveté. L’existence ou 'inexistence
d’une obligation d’exploiter ne dépend pas nécessairement de Pexclusivité ou de la non-
exclusivité de la licence. Sur ce point, 'argumentation des défenderesses cst erronée.

II est vrai que, comme le reléevent TROLLER (Immaterialgiiterrecht, 2¢ éd., p.817s.)
de méme que Brusm ct PEDRAZZINI (Das schweizerische Patentrecht, p.493s.), dans le cas
de la licence exclusive, s’il y a doute sur I’obligation d’cxploiter, on aura tendance  pré-
sumer cette obligation, tandis que la présomption sera inversc pour la licence non exclu-
sive. On n’en saurait conclure que cette derniére ne puisse étre assortie de I'obligation
d’exploiter. Tout dépend done du contrat et de soninterprétation dans les circonstances de
Pespece considérdée.

b) Du caracteérc non exclusif d’unc licence, les défenderesses déduisent, non seulement
que le titulaire du droit concédé n’a pas ’obligation d’cxploiter, mais encore qu’en cas
dc non-usage, les redevances cessent d’étre dues. Cette scconde déduction aussi est erro-
née. Méme dans le cas d’une licence non exclusive, les redevances continueront d’étre
duess’il y a obligation d’exploiter ctsile licencié viole cet engagement. La solution pour-
rait étrc différente lorsque la licence non exclusive ne comporterait pas d’obligation
d’exploiter.

¢) Les défenderesses soutiennent que, sile licencié n’exploite pas, il ne doit plus de rede-
vances, car le titulairc du brevet ne fournirait alors plus aucunc prestation.

C’est méconnaltre que la licence, méme non cxclusive, méme non assortie d’une obli-
gation d’exploiter, donne a son bénéficiaire un droit (art.34 LBI: «autoriser des ticrs
a utiliser invention», texte allemand: «cinen anderen zur Beniitzung der Erfindung
crmichtigen»). La prestation du bailleur consiste précisément dans cette faculté, le droit
d’utiliser qu’il concede au prencur de licence, a ’exclusion de toutes autres personnes;
que la licence soit exclusive ou non, qu’clle comporte ou non ’obligation d’cxploiter, peu
importe. Le titulaire du brevet, en exécutant son obligation, céde une valeur économique
qui justifie unc prestation en retour, indépendamment de toutce cxploitation effective.
En principe donc, le droit aux redevances n’est pas subordonné a 'usage de la faculté
concédée.

d) Il ne I’est pas, sauf convention contraire des parties, lorsquc le contrat de licence sans
obligation d’exploiter prévoit des redevances fixes, méme périodiques. De telles rede-
vances sont sans rapport avec lutilisation. Leur mainticn s’impose d’autant plus que leur
stipulation a le plus souvent pour fondement la participation du prencur de licence &
I’amortissement des sommes investics dans le brevet (GunTER Henn, Problematik und
Systematik des internationalen Patent-Lizenzvertrages, 1967, p.66).

La question se pose différemment dans I’hypothése des redevances proportionnelles
a la production. Aussi bien REmMer (Immaterialgiiterrecht, 3¢ éd., 1968, p.513, n.50)
ne I’cxamine-t-il quc dans ce cas-la. Pour les redevances fixes, la solution s’imposc d’em-
bléc. La cour de céans n’a d’aillcurs pas & se prononcer sur ce point. L.a demanderesse ellc-
méme reconnait que si les défenderesses avaient interrompu I’cxploitation au cours de la
scconde période pour laquelle le contrat prévoyait uniquement des redevances propor-
tionnelles a la production, leur obligation de payer ces redevances elit cessé.

e) Il suit de 14, dans la présente cspéce, que, s’agissant d’un contrat de licence non
exclusif et sans obligation d’exploiter, les redcvances fixes restent dues, en principe,
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méme si le titulaire de la licence cesse de Putiliser. Le contrat conclu, le 5 mars 1968, entre
les parties n’impose pas une autre solution. Il prévoit pour deux périodes successives le
paiement d’abord de redevances fixes, puis de redevances proportionnelles a la valcur des
produits effectivement fabriqués. La coexistence dans Ie méme contrat de ces deux types
de prestations qui par leur nature sont, celles-ci dépendantes, celles-1a indépendantes de
Pexploitation effective, rend significative ’absence de toute clause libérant la défenderesse
des premiéres pour le cas ol le bénéficiaire cesserait d’utiliser la licence. Cette coexistence
crée une présomption en faveur du caractére inconditionnel des redevances fixes. Les
défendercsses croient alors pouvoir fonder unc présomption contraire sur le fait que la
licence concédée n’est pas exclusive. On I’a démontré, une telle licence peut comporter
des redevances inconditionnelles: tel est le cas en 'occurrence, vu le contrat et les cir-
constances de sa conclusion.

Il en va ainsi d’autant plus que, lorsqu’elles ont acquis la licence, les défendcresses
exploitaient déja les brevets concédés; chacunc des parties pouvait done raisonnablement
admettre qu’il en irait ainsi encore pendant toute une année au moins. Les défenderesses
elles-mémes conviennent dans leur réponse que leurs prévisions étaient bien tclles.

L’¢lément nouveau qui cst intervenu n’est dés lors pas I'exploitation par le licencié;
c’est arrét de ’exploitation. Pourtant, les redevances fixcs ne sauraient apparaitre, selon
le contrat, comme subordonnées a la poursuite de I'exploitation. L’arrét de celle-ci ne
pourrait étre pris en considération que comme un élément justificatif d’une résiliation
anticipée. Or les défenderesses nc veulent pas d’une telle résiliation.

Les défenderesses exposent que le contrat de licence a été conclu pour mettre fin a un
litige qui s’était élcvé entre les parties au sujet des brevets concédés, litige qui a fait Pobjet
d’un arrét prononcé par le Tribunal fédéral, le 28 novembre 1967 (RO 93 I1 504); que,
d’une part, clles s’engageaient a payer 1000000 fr. a titre de dommages-intéréts; que,
d’autre part, elles acquéraient pour trois ans et demi un droit de fabrication sans obli-
gation de lutiliser et cela moyennant douze redevances mensuclles fixes, avec, pour la
période subséquente, le droit de remplacer ces redevances fixcs par des redevances pro-
portionnelles 4 la fabrication effective. Aujourd’hui, elles voudraient raccourcir de quatre
mois la période initiale qui en comporte douze selon le contrat.

En réalité, 'accord des partics, dans les circonstances ot les défenderesscs elles-
mémes le placent, constitue un tout qui comporte, outre le paiement de dommages-
intéréts, celul de douze redevances fixes. Il ne saurait subsister si I’on réduisait le nombre
de ces redevances.

PatG Art. 46 und PVU Art. 5% Abs. |
Die Unterterlung der in der PVU vorgesehenen Sechsmonatsfrist in zwer aufein-
anderfolgende Dreimonatsfristen hat zum wecke, dem Palentinhaber Gelegenheit
zu geben, sein wrrtimlich verfallenes Patent wicder herzustellen.
Le délai de six mois prévu par la CUP est fractionné en deux délais successifs de trois
mots, afin de donner au titulaire I’ occasion de rétablir son brevet tombé par erreur en
déchéance.

PMMBIL 1971 1 13, Auszug aus dem Entscheid des Biros fur Wicderher-
stellungssachen vom 17.11.1970.



—35

PatCG Art. 47

Wenn ein auslindischer Patentbewerber die Unterlagen zur Einreichung einer
Patentanmeldung seinem schweizerischen Vertreter so knapp vor Ablauf der Priori-
tdtsfrist zustellt, daf bei reguldrer Abfertigung der Postsendung noch drev Tage zur
Ubersetzung und Einreichung zur Verfigung gestanden hitten, die Postsendung
aber durch einen Stretk verzigert wird, ist dem Wiedereinsetzungsgesuch zu ent-
sprechen, obwohl die Patentbewerberin durch so spite Spedition ein Risiko einge-
gangen ist, das mit threr Sorg faltspflicht nur schwerlich in Einklang zu bringen ist
und jedenfalls an der duflersten Grenze dessen liegt, worauf sich ein sorgsamer
Geschiftsmann einlassen durfte.

Lorsqu’un déposant étranger envoie les documents nécessaires au dépit d’une demande
de brevets a son mandataire suisse si peu de temps avant [’ expiration du délai de
priovité qu'il n’y a plus que trois jours disponibles pour la traduction et le dépot lors
d’une transmission postale normale, mats que celle-ct est retardée par une gréve, la
demande de réintégration doii étre accordée bien que la déposante ait accepté un certain
risque par expédition tardive qui est difficilement conciliable avec son devoir de dili-
gence et en tous les cas a Uextréme limite de ce qu’un homme d’ affaire ordonné ose faire.

PMMBI 19711 32, Auszug aus der Verfiigung des Amtes vom 27. August
1970.

PatG Art. 47

Wiedereinsetzung in die Frist zur Wiederherstellung eines erloschenen Patentes tst
nicht zu gewdhren, wenn der Patentinhaber seinem Vertreler den ahlungsauftrag
erst weniger als zwer 1Wochen vor dem Ablauf der Frist zur Wiederherstellung
ertelt, der Vertreter nicht fiir die sofortige Erledigung besorgt war und den Auflrag
bis zum allerletzten Tag hinauszigerte und iiberdies dann der Angestellte des Ver-
treters den in der Mappe fir dringende Postsachen liegenden Brief nicht seinen
Weisungen gemaf} noch am Tage der Ausfertigung und Unterzeichnung zur Post
brachte.

La réintégration dans le délar de rétablissement d’un brevet radié doit étre refusée
lorsque le titulaire donne [’ ordre de payement & son mandataire deux semaines seule-
ment avant ’expiration du délai de rétablissement, que le mandataire ne prend pas
soin tmmédiatement et retarde le payement jusqu’au dernier jour et qu’en outre
Pemployé du mandataire ne porte pas la lettre placée dans le parapheur du courrier
urgent a la poste le jour méme de la signature, comme il aurait di le faire.

PMMBL 1971 I 321f., Auszug aus der Verfiigung des Amtes vom 10. Sep-
tember 1970.
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PatG Art. 87 Abs. 2 lit. b

Eine Schaltvorrichtung zur Auslisung eines bestimmten Vorgangs zu einem
bestimmten Lettpunkt, die als selbstandiges Jusatzgerdt zu einem herkémmlichen
Laufwerk, insbesondere einem Uhrwerk, vorgesehen ist, gehrt nicht ausgesprochen
dem Gebiet der Leitmessungstechnik an.

Auf die Maglichkeit, diese Vorrichtung mit eitnem Uhrwerk zu kombinieren, kann
nicht nur in der Beschreibung, sondern auch im Anspruch hingewiesen werden, ohne
daf} dieser Hinweis die Unlerstellung unter die amtliche Vorprijfung zur Folge hitte.

Un dispositif d’enclenchement destiné a provoquer la maneuvre d’un organe d un
moment délerminé, dispostiif prévu en lant qu’élément auxiliaire autonome @ assocter
@ un mécanisme d’entrainement de type courant, notamment @ un mouvement d’korlo-
gerie, w’ appartient pas spécifiquement au domaine delalechnique de la mesure du temps.

La possibilité de combiner ce dispositif avec un mouvement d’horlogerie peut étre
mentionnée non seulement dans la description mais également dans la revendication,
sans que cetle indication entraine I’ assujettissement a ’examen préalable.

PMMBI 1971 I 174, Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerde-
abteilung des Amtes vom 13.8.1970, 1.S. Schwarzwilder Uhrwerke-
Tabrik gegen den Entscheid der Vorpriifungssektion 1.

PatG; Art. 87 Abs. 2 lit. b

Beim Entscheid iiber die Unterstellung unter die amiliche Vorprifung ist in erster
Linie auf die dann vorliegenden Anspriiche abzustellen; werden spdter gednderte
Anspriiche exngereicht, die zu einer Bejahung der Unterstellung Anlaf geben kinn-
ten, so wird ein friiherer negativer Entscheid gegebenenfalls aufgehoben werden
missen.

Legierungen, daraus hergestellie Magnete und die Herstellung der letzteren fallen
nicht unter Art.87 Abs.2 lit. b PatG, wenn sich aus der Beschreibung ergibt, daf
diese Magnete sowohl fiir Uhren wie auch fiir verschiedene andere, konkrel genannte
Lwecke verwendbar sind.

Die Hinweise auf die Verwendbarkeit der Magnete in Uhren diirfen in der Be-
schretbung verbletben ( Bestitigung der Rechisprechung im PATAMBL 1968 I 59 —
Erw.3); es ist nicht zu befiirchten, daf sie auf dem VWege des Tetlverzichtes
gemaf) Art. 24 Abs. 1 1it. ¢ PatG zu einer Fassung eines Patentanspruches fiihren
konnten, die eine der amtlichen Vorpriifung unterstellte Erfindung definieren wiirde.

La décision concernant I assujetiissement a I’ examen préalable doit se baser en pre-
mier lieu sur les revendications el sous-revendications telles qu’elles sont formulées a
ce moment-la. St {’on présente par la suite des revendications ou sous-revendications
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brevel, il faudra, le cas échéant, annuler une premiére décision de non-assujetiisse-
ment.

Des alliages, des aimants fabriqués avec ces alliages el la fabrication de ces atmants
ne tombent pas sous Uarl. 87 al.2 litl. b LBI lorsqu’il ressort de la description que
ces aimants sont utilisables aussi bien pour les montres que pour divers auires
usages, indiqués explicitement.

Des indications concernant la possibilité d’utiliser les aimants dans des montres
peuvent élve mainienues dans la description (confirmation de la jurisprudence selon
FBDAL 1968 139 —consid. 3 ) ; il W'y a pas lieu de craindre qu’elles puissent, par la
vote d’une renonctation partielle selon art. 24 Ter al. litt. ¢ LBI, aboutir @ une version
limitéed’ unerevendication qui définirait une invention assujettie a I’ examen préalable.

PMMBI 1971 I 181L., Entscheid der II. Beschwerdeabteilung des Amtes
vom 7.10.1970, 1. 5. Raytheon Company gegen den Entscheid der Vor-
priifungsscktion II.

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

Der Zweck dieser Vorschriften ist in der Regel erfiillt, wenn die Beschreibung mit
1Y% facher Leilenschaltung geschrieben ist.

En végle générale, le but visé par ces articles est atteint lorsque la description est
dactylographiée avec un interligne de 1%,

PMMBI 1971 1 22, Rechtsauskunft des Amtes vom 26.1.1971.

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

Vorschriften der PalV, die den Regeln des BVV widersprechen, sind aufgehoben;
vorbehalten bleiben erginzende Bestimmungen, die das Verfahren eingehender
regeln.

Diein Art. 88 Abs. 2 lit. b PatV Il vorgeseliene Endgiiltigkeit des Entscheides des
Vorsitzenden der Patentabtetlung tiber die Akteneinsicht widerspricht Art. 45
Abs. 2 lit.e BVV, wonach es sich bet der Verweigerung der Akteneinsicht um eine
selbstindig anfechtbare wischenverfiigung handelt. Entscheide der Vorsitzenden
der Patentabteilungen itber den Umfang der Akteneinsicht im Einspruchsverfahren
sind somit — entgegen der PatV I — beschwerdefihig; Beschwerdeinstanz ist die
Beschwerdeabteilung und nicht ihr Vorsitzender.

Der « dvis B» des IIB kann vom Einsprecher konsultiert werden, von der Iinsicht-
nahme ausgeschlossen sind nur «amtsinterne Akten» im eigentlichen Sinn.



Les prescriptions du RB I contraires aux régles de la PAF sont abrogées; sont
réservées les dispositions complementaires qui réglent la procédure plus en détail.
Le caractére définitif, prévu allart. 88 al. 2 litt. b RB1 11, de la décision du président
de la section des brevets sur la consultation des piéces est contraire a art. 45 al .2
litt.e PAF, selon lequel le refus &’ autoriser la consultation des pidces est une décision
incidente susceptible de recours séparé. Contrairement au RBI II, les décisions
des présidents des sections des brevets quant & la mesure dans laquelle les dossiers
peuvent étre consultés dans la procédure d’opposition sont donc susceptibles de re-
cours; ['instance de recours est la section des recours et non son président.

L’ avis B de’ 1B peut éire consulté par I opposant. Ne sont exclues de la consultation
que les «piéces de caractére interne du bureau» au sens propre.

PMMBI 1971 I 91f.,, Entscheid der I.Beschwerdeabteilung vom 15.9.
19701.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¢ Nemours & Co., Wilmington
(Delaware, USA) beim Amt fir geistiges Eigentum das Patentgesuch Nr.5275/62 cin.

Gegen die Erteilung eines Patentcs auf Grund der am 15. Oktober 1965 bekannt
gemachten Gesuchsunterlagen erhob die Chemische Fabrik Pfersec GmbH, Augsburg
(BRD), am 17. 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 Zwischenverfigung
vom 4. Dezember 1969 grundsitzlich 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),
¢) die urspringlichen Gesuchsunterlagen.

Zu a): Die «amtsinternen Akten» im eigentlichen Sinne bestehen im vorlicgenden
Fall einerseits aus Entwiirfen des Pridfers fiir verschicdenerlei Schreiben und anderseits
aus einer Notiz des Priifers, die festhilt, dal dic einschldgigen schweizerischen Patent-
anmeldungen durchgesehen worden sind, mit dem Zweck, solche zu ermitteln, die unter
Umstinden spiter gegeniiber dem hier in Frage stehenden Schutzbegehren dlteres Recht
begriinden kénnten, und daf diese Nachforschung negativ verlaufen ist.

Zu b): Wenn das Amt beim IIB cine Neuheitsnachforschung durchfithren 146t, so
erhilt es neben dem «Avis A, einer Liste der Versffentlichungen, insbesondere Patent-
schriften, welche der Erteilung eines Patentes fiir die betreffende Erfindung allenfalls
entgegenstehen kénnten, einen «Avis B», in welchem der Sachbearbeiter des 11B scine
unverbindliche Meinung tiber die Patentwiirdigkeit der Erfindung nach schweizerischem
Recht dullert. Die Erstattung des Avis B an das Amt beruht auf cinem besonderen Ent-
gegenkommen. Es war zwischen dem Amt und dem IIB vereinbart worden, daf3 der In-
halt des Avis B Dritten nicht bekannt gegeben werde. — Gegen dic Lieferung des Avis B
durch das IIB war verschiedentlich eingewendet worden, es sei zu befiirchten, daf3 sich
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der schweizerische Priifer allzusehr an den Avis B halten werde, was um so wceniger
wiinschbar sei, als der Verfasser des Avis B schlicBlich mit dem schweizerischen Recht
nicht gentigend vertrautsei. Gegeniiber dicsen Befurchtungen wurde von der Amitsleitung
wiederholtdic Zusicherung abgegeben, dal der Avis B vom schweizerischen Priifer nur als
Hilfe, namentlich am Anfang, benutzt werde; es sel durchaus dic Meinung, daB sich der
Prifer scine eigenc Ansicht, besonders in bezug auf Erfindungshéhe und technischen
Fortschritt, zu bilden habc; im tibrigen wurde der Avis B von der Amtsleitung ausdriick-
lich als «amtsinternes» Aktenstiick bezcichnet (s.u.a.: Beitritt zum Abkommen iiber
dic Schaffung eincs internationalen Patentinstituts. Ergdnzendcr Bericht zu Handen der
Kommission des Nationalrates; Geschaft Nr. 7447. — Protokoll der Sitzung der Experten-
kommission fiir die Einfithrung der amtlichen Vorpriifung vom 10./11.2.59, Votum 452).

B. Gegen diesc Verfugung erhob dic Beschwerdcfithrerin am 15, Dezember 1969
Beschwerde bei der Beschwerdeabteilung des Amtes mit den Begehren, dic angefochtene
Verfiigung sci aufzuheben und cs sei ihr Einsicht in die gesamten Akten des in Frage
stehenden Patentgesuches, ohne jede Ausnahme, zu gewéhren.

Auf einc entsprechende Anfrage des Vorsitzenden der Beschwerdeabteilung hin
crkliarte darauf die Beschwerdebeteiligte, da3 sie gegen die Einsichtnahme in dic ur-
spriinglichen Gesuchsunterlagen keine Einwendungen erhebe.

Streitig ist demnach einzig noch, ob der Vorsitzende der Patentabteilung I der Ein-
sprecherin und Beschwerdefithrerin die Einsichtnahme in dic unter lit. a und b erwiahnten
Akten zu Recht verweigert hat oder nicht.

Die Beschwerd:fihrerin zieht in Erwdgung:

1. In verfahrensrechtlicher Beziehung ist zu beachten, dal durch den Erlall des Bun-
desgesetzes tiber das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (abgekiirzt BVV), in
Kraft getrcten am 1. Oktober 1969, das nicht streitige und das streitige Verwaltungsver-
fahren in umfassender Weise kodifiziert wurden. Es stellt sich zunéchst die Frage, ob und
inwiewcit der betreffende Erlal} fir dic Beurteilung der vorliegenden Streitsache mal-
geblich ist.

a) In bezug auf den sachlichen Geltungsbereich des BVV ergibtsich, daB3 esnach Art. 1
Abs. 1 Anwendung findct auf Verfahren in Verwaltungssachen, dic durch Verfligung von
Bundesverwaltungsbehérden in erster Instanz oder auf Beschwerde zu erledigen sind. Als
Bundesverwaltungsbehdrden gelten dabei gemédl3 Art. 1 Abs.2 BVV u.a. dieden Departe-
menten unterstellten Dienstabteilungen, Betriebe, Anstalten und anderen Amtsstellen
der Bundesverwaltung (lit. b) sowie die eidgendssischen Kommissionen (lit.d). Bei der
Patentabteilung des Amtes fiir geistiges Eigentum handelt es sich um eine Bundesver-
waltungsbehérde im Sinne von Art.1 Abs.2 lit.b BVV. Die Beschwerdeabteilung des
Amtes fiir geistiges Eigentum stellt demgegeniiber eine sogenannte Spezialrekurskommis-
sion des Bundes dar (BBL. 1965 I, 1276), welche unter den Begriff der «eidgenéssischen
Kommissionen» im Sinne von Art.1 Abs.2 lit.d BVV fillt. Da keine der in Art.2 und 3
BVV enthaltenen Ausnahmcklauscln im vorliegenden Fall zutrifft, findet das BVV so-
wohl auf das Verfahren vor der Patentabteilung als auch auf jencs vor der Beschwerde-
abteilung in sachlicher Hinsicht grundsitzlich Anwendung.

b) Nach Art.4 BVV finden Bestimmungen des Bundesrechtes, die ein Verfahren ein-
gehender regeln, Anwendung, soweit sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht wider-
sprechen. Abweichende Verfahrensregeln des geltenden Bundesrechtes sind dagegen
nach Art. 80 lit.c BVV aufgehoben (BBL 1965 11, 1362). Vorbehalten bleiben die bereits
erwihnten, aber im vorliegenden Fall unerheblichen Ausnahmen der Art.2 und 3 BVV.
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Kcine abweichenden und demnach gemi3 Art.4 BVV anwendbaren Bestimmungen
sind blof erginzende Verfahrensnormen, die diesen oder jencn Punkt cines besonderen
Verfahrens eingehender als das BVV regeln, ohne von ihm abzuweichen, oder die im
BVYV nicht geregelte Punkte cines besonderen Verfahrens normicren und die das BVV,
als cine Minimalkodifikation mit einem moglichst breiten Geltungsbereich, unméglich
kodifizieren konnte (BBl 1965 II, 1362). Die Konsequenzen, diesich fiir den vorliegenden
Fall daraus ergeben, sind in Zusammenhang mit den zu beurteilenden konkrcten Ver-
fahrensfragen zu priifen.

¢) Was den zcitlichen Geltungsbereich des BVV anbelangt, so findct das BVV nach
Art. 81 keine Anwendung auf die im Zeitpunkt scines Inkrafttrctens vor Behorden der
Verwaltungsrechtspflege hangigen Streitigkeiten und auf Beschwerden oder Einsprachen
gegen Verfiigungen, die vor diesem Zcitpunkt getroffen wurden; in diesem Falle bleiben
die fritheren Verfahrens- und Zustdndigkeitsbestimmungen anwendbar.

Dieser tibergangsrechtliche Vorbehalt bezieht sich scinem Wortlaut und Sinne nach
nicht auf das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, in welchem die anfechtbare Ver-
fugung getroffen wird. Mit den «im Zeitpunkte seincs Inkrafttretens vor Behorden der
Verwaltungsrechtspflege hingigen Streitigkeiten» kdnnen nur die durch Beschwerde
(bzw. im Ausnahmefall durch Einsprache gegen eine Verfiigung — Art. 46 lit. b BVV) ein-
geleitcten streitigen Verwaltungsverfahren zweiter Instanz gemeint sein. Denn Gegen-
stand des erstinstanzlichen Verwaltungsverfahrens sind regelmiafiig nicht Verwaltungs-
streitigkeiten, und die zu erstinstanzlicher Verfugung oder Entscheidung zustandigen
Instanzen sind keine Behoérden der Verwaltungsrechtspflege, sondern Verwaltungsbehor-
den. Das bedeutet, daf erstinstanzliche Haupt- und Zwischenverfiigungen, die nach
dem Inkrafttreten des BVV getroffen werden, in verfahrensrechtlicher Hinsicht den
Bestimmungen des durch das BVV geschaflenen neucn Rechts unterliegen. Auf Be-
schwerden gegen erstinstanzliche Verfiigungen findet demgegeniiber das neue Recht nur
Anwendung, sofern das Rechtsmittel nicht vor Inkrafttreten des BVV erhoben wurde und
die Verfiigung, gegen dic sie sich wendet, nicht vor Inkrafttreten des BVV erging. Dic
Zwischenverfiigung des Vorsitzenden der Patentabteilung I wurde am 4. Dezember 1969
getroffen, also nach dem Inkrafttreten des BVV. Sie untersteht demnach in zeitlicher
Hinsicht den verfahrensrechtlichen Bestimmungen des BVV. Dasselbe gilt fiir dic Behand-
lung der Beschwerde gegen diese nach dem Zcitpunkt des Inkrafttretens des BVV getrof-
fene Verfiigung.

d) Daraus folgt, dal sowohl in sachlicher als auch in zcitlicher Hinsicht die Voraus-
setzungen fur die Anwendung des neuen Verwaltungsverfahrensrechtes gegeben sind.
Die sich im vorlicgenden Fall stellenden prozessualen Fragen sind demnach, unter Vor-
behalt ergdnzender Bestimmungen im Sinne von Art.4 BVV, ausschlicBlich nach den
Regeln des BVV zu beurteilen.

2. Zu priifen ist ferner dic Frage der Zustindigkeit der Beschwerdeabteilung.

Nach Art.88 Abs.2 lit.b PatV II entscheiden iiber den Umfang der Einsichtnahme in
die Akten die Vorsitzenden der Patent- bzw. der Beschwerdeabteilungen endgiiltig nach
freiem Ermessen. Soweit diesc Bestimmungen den Entscheid tiber die Aktencinsicht dem
freiecn Ermessen der Vorsitzenden anhcimstellt und Unanfechtbarkeit der verfahrens-
leitenden Verfiigung vorsieht, ist sie gesetzwidrig und damit durch das BVV aufgehoben.
Nach Art.45 Abs. 2 lit.c BVV handelt es sich bei Entscheiden betreffend diec Verweige-
rung der Aktcncinsicht um selbstindig anfechtbare Zwischenverfiigungen. Die in Art. 88
Abs.2 lit.b PatV II vorgesehene Endgiiltigkeit des Entscheides des Vorsitzenden der
Patentabteilung widerspricht somit klar den Regeln des BVV und féllt demnach nicht
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unter den Vorbehalt erganzender Bestimmungen in Art. 4 BVV. Dassclbe trifft fiir die den
Vorsitzenden der Patent- und Beschwerdeabteilungen eingeraumte Ermessensfreiheit zu.
Art.26fI. BVV treflen cine eingehende Regelung des Aktencinsichtsrechtes. Die Ein-
raumung freien Ermessens stcht dazu in klarem Widerspruch und ist damit gemd Art. 80
lit.c BVV derogiert.

Dicin Art. 88 Abs.2 lit. b PatV II enthaltenc Kompetenzdclegation an die Vorsitzen-
den der Patent- oder der Beschwerdcabteilung stcht dagegen mit dem BVV in Einklang.
Es handelt sich dabel um cine blof3 crgidnzende Verfahrensbestimmung, die cinen im
BVYV nicht geregelten Punkt normiert. Da dic betreffende Regel dic Endgiiltigkeit des
Entscheides der Vorsitzenden der Patent- oder Beschwerdeabteilungen vorsicht, kann sie
sich offensichtlich nur auf Entscheide iiber Gesuche um Gewihrung der Akteneinsicht,
nicht aber auf die Zustindigkeit zur Beurteilung von Beschwerden gegen solche Ent-
scheide beziehen. In casu handelt cs sich aber um eine solche Beschwerde. Zu ihrer Ent-
scheidung ist also die Beschwerdeabteilung und nicht dercn Vorsitzender zustandig. Die
Zustindigkeit des Vorsitzenden wire nur dann gegeben, wenn das Begehiren um Akten-
einsicht im Beschwerdeverfahren selbst erhoben worden wiire.

Nach Art. 47 Abs. 1 BVV gclten als Beschwerdeinstanzen neben dem Bundesrat (lit. a)
andcre Instanzen, dic das Bundesrecht als Beschwerdeinstanzen bezeichnet (lit.b).
Gemal Art.91 Abs.1 PatG sind die Beschwerdeabteilungen zustandig zum Entscheid
iiber Beschwerden gegen die Entscheidc der Priifungsstellen und der Patentabteilungen.
Beschwerdeinstanz im Sinne von Art.47 Abs. 1 lit.b BVV ist demnach im Bereiche des
patentamtlichen Vorprifungsverfahrens die Beschwerdeabteilung. Das muB3 auch fir die
nach neuem Recht beschwerdefihigen Zwischenverfugungen gelten, gleichgtiltig, ob
diese von der Patentabteilung als Vorinstanz der Beschwerdeabteilung (Art. 90/91 PatG)
oder auf Grund verordnungsrechtlicher Delegation in Vertretung der Patentabteilung
vom Vorsitzenden derselben getroffen worden sind. Die Zustidndigkeit der Beschwerde-
abteilung zur Beurtcilung der in Frage stehenden Beschwerde ist demnach gegeben.

3. Das Recht auf Akteneinsicht ist wic folgt geregelt:

a) Art.26 Abs.1 BVV bezeichnet die Akten, auf welche sich das Akteneinsichtsrecht
bezieht. Danach hatdie Partei oderihr Vertrcter Anspruch darauf, in ihrer Sache folgende
Akten einzusehen:

— Eingaben von Partcicn und Vernehmlassungen von Behérden;
— allc als Beweismittel dienenden Aktenstiicke;
— Niederschriften eréfineter Verfiigungen.

Im vorliegenden Fall ist lediglich das Recht auf Einsichtnahme in Akten streitig, bei
welchen es sich um Vernehmlassungen anderer Behérden im Sinne der lit.a oder um als
Beweismittel dienende Aktenstiicke im Sinne der lit.b des Art.26 Abs.1 BVV handeln
kénnte.

Fir das richtige Verstindnis der Art. 26 fI. BVV ist richtungsweisend, daB der Bundes-
gesetzgeber beim Erlall des BVV dem Anspruch des Biirgers auf rechtliches Gehor, der
zu den wichtigsten Grundsétzen eincs Rechtsstaates gchore (VEB 1956, S. 32 ; IMBODEN,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Bd. I1, Bascl und Stuttgart 1969, Nr.616 I,
S.635), eine umfassende, iiber diec hochstrichterliche Rechtsprechung zu Art. 4 BV hinaus-
gehende gesetzliche Anerkennung verschaffen wollte (BBI. 1965 11, 1354). InArt. 30 BVV
wird denn auch den Parteien ein nur durch wenige sachgemifle Ausnahmen durchbro-
chenes Recht auf vorherige Anhérung eingerdumt. Dieses AuBlcrungsrecht kann nur
dann wirksam ausgetibt werden, wenn der Biirger Kenntnis von allen fiir dic behérdliche
Verfigung oder Entscheidung erhebliche Tatsachen hat (ReiNaarprt, Das rechtliche
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Gehor in Verwaltungssachen, Diss. Zurich 1968, S.166 zu und in N.6). Das bedeutet
aber, daf3 das Recht auf Akteneinsicht, welches allein in hinreichender Weise dem Biirger
diese Kenntnis verschaffen kann, als unabdingbare Voraussctzung des Anspruches auf
rechtliches Gehor erscheint. Auf Grund dieser korrelativen Funktion des Akteneinsicht-
rechtes ist bei der Auslegung der Art. 26 (. BVV davon auszugchen, dal3 der Gesetzgeber,
der dem Gehorsanspruch weitméglichst zum Durchbruch verholfen hat, auch das Recht
auf Linsichtnahme in dic Akten im Rahmen dicses Gehérsanspruches grundséezlich um-
fassend gewihrleisten wollte, Dic in Are.26 Abs. 1 lit.a—c BVV enthaltenc Aufziahlung
der Akten, die dem Einsichtsrecht unterliegen, darf daher nicht restriktiv gehandhabt
werden. Die Umschreibungen der dem Biirger zu eréffnenden Akten sind vielmehr unter
dem Gesichtspunkt zu interpreticren, daf3 der Gesetzgeber durch Art.26 Abs. 1 lit.a—c
BVV die Ausdehnung des Akteneinsichtsrechtes auf alle wesentlichen Akten, d.h. auf
alle Akten, welche moglicherweise als Entscheidungsgrundlage in Yrage kommen, an-
strebte.

Dem Begriff der Vernchmlassungen von Behorden ist dementsprechend cin weiter
Sinn beizumessen. Er umfaBt alle Stellungnahmen von Behérden zu den Eingaben des
Burgers. Ob der sich vernchmlassenden Behorde cin gesetzliches Recht auf Vernehm-
lassung zukommt, ist daher fiir das Akteneinsichtsrecht unerheblich. Belanglos ist ferner,
ob essich bei der Behorde, welche sich vernchmen lie3, um cine Behérde des Bundes oder
um einc aullerhalb der Bundesverwaltung stchende Behorde handelt. Die sich vernehm-
lassende Stelle muf3 indessen tatsichlich Behorde, d.h. Triger von Aufgaben der Ver-
waltung bzw. Verwaltungsrechtspllege scin.

Beider Auslegung des Art. 26 Abs. 11it. b BVV ist davon auszugehen, daB3 Beweismittel
der Ermittlung des rechtserheblichen Tatbestandes dienen. MaBgebend fiir dic inhalt-
liche Bestimmung des Begriiles «der als Beweismittel dicnenden Aktenstiicke» ist daher
dic Regel des Art. 12 BVV, welche dic Feststellung des Sachverhaltes zum Gegenstand
hat. Danach stellt die Behorde den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedicnt sich
notigenfalls folgender Bewcismittel :

— Urkunden;

— Auskiinfte der Parteien;

— Auskiinfie oder Zeugnis von Drittpersonen;
— Augenschein;

— Gutachten von Sachverstindigen.

Daraus folgt, daB als Aktenstiicke im Sinne von Art. 26 Abs, 1 1it. b BVV vorab Urkun-
den und Sachverstindigengutachten zu betrachten sind. Zu den als Beweismittel dicnen-
den Aktenstiicken gehdéren dancben aber auch Protokolle und Amtsnotizen iiber Aus-
kiinfte von Partcien und Dritten, ither Zeugeneinvernahmen sowic itber Augenscheine.

b)In Art.27 Abs.2 lit.a—c BVV sind die Voraussctzungen angefiithrt, unter welchen
cinc Behorde ausnahmsweise die Einsichtnahme in die Akten verwceigern darf. Nachdem
das Begehren um Einsichtnahme in dic urspriinglichen Gesuchsunterlagen nicht mehr
Gegenstand der Beschwerde ist, fallt lit. b (private Intercssen als Grund zur Geheimbhal-
tung der Akten) auBer Betracht; ebenso kann hier lit. ¢ (Geheimhaltung im Interessc einer
noch nicht abgeschlossenen Untersuchung) keine Rolle spielen. Hingegen wird zu beur-
teilen sein, ob nicht allenfalls lit. a anwendbar ist, d. h. ob «wesentliche 6ffentliche Inter-
esscn des Bundes» die Geheimhaltung erfordern.

¢) Wire der «Avis B» des IIB als Vernchmlassung einer Behorde zu betrachten, wiirde
das Recht der Beschwerdefihrerin auf Einsichtnahme in densclben klar aus Art. 26 Abs. 1
lit.a BVV folgen. Einc solche Qualifikation des « Avis B» weckt indessen Bedenken. Zu-
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nichst ist fragwiirdig, ob es sich beim I1B als ciner internationalen Organisation, deren
Aufgabe sich in der Abgabe von Gutachten erschépft, um cine Behorde im Sinne von
Art. 26 Abs. 1 lit.a BVV handelt. Sodann ist zweifelhaft, ob der « Avis B» seiner Natur
nach den Charakter ciner Vernelimlassung hat, der in der Stellungnahme zu Eingaben
des Burgers besteht. Eine abschliefende IKldrung eribrigt sich jedoch. Ist der « Avis B»
nicht als Vernchmlassung ciner Behérde zu qualifizicren, handelt es sich dabei jedenfalls
um cin nach Art. 26 Abs. 1 lit. b BVV dem Aktencinsichtsrecht unterlicgendes Aktenstiick.

Der «Avis B» stellt ein Sachverstiindigengutachten iiber die patentrechtliche Beur-
teilung der Neuheit und des Erfindungscharakters des Anmcldungsgegenstandes dar.
Er ist, als Expertise iiber die Rechtsfolge, Rechts- und Sachverhaltsgutachten zugleich.
Dies deshalb, wecil darin nicht nur cine Auslegung der cinschligigen patentrechtlichen
Vorschriften im Hinblick auf cinen bestimmten Sachverhalt vorgenommeri wird, sondern
dariiber hinaus einc Qualifikation und Wiirdigung des rechtserheblichen Sachverhaltes
crfolgt. Sclbst wenn man den in Art. 12 lit. ¢ BVV enthaltenen Begriff des Gutachtens von
Sachverstandigen eng auslegen und darunter nur Sachverhaltsgutachten verstchen
wollte, ficle der «Avis B» somit unter die betreflende Regel. Er ist demnach auch ein
«als Beweismittel dienendes Aktenstiick» im Sinne von Art.26 Abs.1 lit.b BVV und
unterliegt demzufolge dem Aktencinsichtsrecht.

Dicse Folgerung driangt sich um so mchr auf, als das Bundesgericht dort, wo cin An-
spruch auf rechtliches Gehor besteht, das Recht auf Einsichtnalime in das Frgebnis eines
Beweisverfahrens unmittelbar auf Grund von Art.4 BV ancrkennt (BGLE 92 1 263;
IMBODEN, a.2.0., Nr.612 II ¢, 5.618f.). Dieses Aktencinsichtsrecht bezicht sich dabet
auch auf Expertenberichte (BGE 92 1 187; ImBoDEN, a.a.0., Nr.612 IIlc, S.619). In
cinem ncucrcn Entscheid hat das Bundesgericht dazu wortlich festgestellt: «Die Bei-
ziehung der Parteien bel Durchfithrung des Gutachtens und die Einsichtgabe darin zu
verwcigern, weil das Gutachten nur fur die Behérden selbst, zu threr <technischens Orien-
tierung bestimmt gewesen sei, geht nicht an, weil die Anordnung cines Gutachtens in
jedem Fall der Behorde den zu treflenden Entscheid erleichtern oder erméglichen soll und
sich insofern nicht von anderen Beweismitteln unterscheidet. Das Gutachten ist keine
verwaltungsinterne Auskunft im Sinne der Rechtsprechung ...» (Urteil vom 15. Februar
19671.S. K. AG ¢. VS, zitiert bei REINHARDT, a.a.0., S. 197). Auch die Lehre neigt dazu,
das Recht auf Einsichtnahme in Gutachten anzuerkennen (REINHARDT, a.a. O.,5.195 zu
und in N.205und S. 196f.; TinxeRr, Dasrechtliche Gehér, in ZSR 1964, S. 348 und S. 364,
N.106; ImpopEN, 2.2.0., Nr.612 I1l ¢, S.619).

Verfehlt wire es, die Einsicht in den «Avis B» mit der Begriindung zu verweigern, cs
handle sich dabct um einen «amtsinternen Bericht». Abgesehen davon, dall das 11B
wohl kaum als amtsinterne Stelle bezeichnet werden kann, besteht das Recht auf Akten-
cinsicht auch gegeniiber verwaltungsinternen Expertisen. Art.12 lit.c BVV erklart
Gutachten von Sachverstdndigen als Beweismittel, ohne zwischen verwaltungsinternen
und -externen Gutachten zu unterscheiden. Als Beweismittel dienende Aktenstiicke im
Sinne von Art.26 Abs. 1 lit. b BVV sind demzufolge auch verwaltungsinterne Gutachten
anzusehen.

Das Recht der Beschwerdefiihrerin auf Einsichtnahme in den « Avis By» ist somit gemél
Art.26 Abs. 1 1it. b BVV grundsétzlich zu bejahen. Da diesbeziiglich das Aktencinsichts-
recht klar aus den Regeln des BVV folgt, wiren dicsem Recht entgegenstchende Vor-
schriften des Patentrechtes durch Art. 80 lit. ¢ BVV derogiert. Es crubrigt sich daher zu
priifen, ob nach den verfahrensrechtlichen Sonderregeln des Patentrechtes Anspruch auf
Einsicht in den «Avis B» bestinde oder nicht. Der in Art. 88 Abs. 1 PatV II enthaltene
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Begriff der amitsinternen akten ist gesetzeskonform, d.h. im Sinne der Ausfithrungen
unter Ziff. 4 lit. ¢ zu deuten. Andernfalls gericte die Verordnungsregel in Konflikt mit den
Bestimmungen des BVV und wérce nach Art. 80 lit.¢ BVV als aufgchoben zu betrachten.

Einc engcre, lediglich verwaltungsexterne Gutachten umfassende Auslegung stdnde
in Widerspruch zum Zweck des Aktencinsichtsrechtes, das darin bestcht, dem Biirger im
Hinblick auf eine wirksame Ausiibung des Gehorsanspruches Kenntnis aller fiir die Ent-
scheidung crheblichen Akten zu verschaflen. Sic stellte dartiber hinaus das Aktencin-
sichtsrecht in weitem Mafle zur Disposition der Verwaltung, indem diese ¢s in der Hand
hétte, durch Bildung verwaltungsinterner Fachorgane dieses elementarc Recht des
Birgers sukzcssive auszuhohlen. Schliefllich wiirde der Ausschlul3 amtsinterner Gut-
achten von der Einsichtnahme zu Rechtsungleichheiten{ithren. Wo die Verwaltung nicht
tber entsprechende Fachleute verfugt, miiB3te die Einsichtnahme in Gutachten gewéhrt
werden. Wo TFachleute vorhanden sind, kénnte sie verweigert werden. Fiir cine solche
unterschiedliche Beurteilung fehlt aber offensichtlich jeder Grund.

Es ist in dicsem Zusammenhang darauf hinzuwecisen, dal der «Avis B» scinerzeit
tatsdachlich ausdriicklich als «amtsintern» bezeichnet wurde (vgl. die Feststellungen betr.
den « Avis B» auf S. 10 dicses Entscheides). Allein dies ist angesichts der vorangchenden
Lrwigungen irrelevant.

Es bleibt noch zu priifen, ob durch die Freigabe des «Avis B» zur Einsichtnahme
«wesentliche 6ffentliche Interessen des Bundes» (Art.27 Abs.1 lit.a BVV) tangiert
werdcen konnten.

Dic Geheimhaltung des «Avis B» wire — vom Standpunkt des Amtes aus — aus zwel
Griinden an sich wiinschenswert: Einmal kann die Mittcilung des Inhaltes des « Avis B»
an den Patentbewerber oder Einsprecher zu unlicbsamen Kontroversen fithren, namlich
dann, wenn die zustdndige Stelle des Amtes zu cinem vom «Avis B» abweichenden
UBrgebnis gckommen ist. Sodann ist damit zu rechnen, dafl das I1B von der Lieferung des
«Avis B» absehen wird, wenn das Amt entgegen der Vereinbarung (vgl. die Feststellun-
gen betr. den « Avis B» auf S. 10 dieses Entscheides) seinen Inhalt auBerhalb des Amtes
stehenden Personen bekannt gibt.

Hiervon fillt von vornherein der erste Grund aufler Betracht, denn es wire doch wohl
abwegig, in dicsem Zusammenhang von «wesentlichen» o6ffentlichen Interessen des
Bundcs zu sprechen.

Aber auch dcr zweite Grund kann nicht als gewichtig genug betrachtet werden, um
das Recht auf Aktencinsicht, welches, wic erwihnt, unabdingbare Voraussetzung fiir den
rechtsstaatlich bedcutsamen Gehérsanspruch ist, zu beschneiden. Der Verlust dicses
Hilfsmittels wiirde dann wescntliche Interessen verletzen, wenn die Erfiillung der dem
Amt obliegenden Aufgabe dadurch ernstlich gefdahrdet oder gar in Frage gestellt wiirde.
Davon kann keine Rede sein, denn der Priifer war von Anfang an gehalten gewesen, scine
Meinung selbstindig und unabhingig vom «Avis B» zu bilden, ganz abgeschen davon,
daB der «Avis B» durchaus nur als Hilfsmittel fiir den Anfang gedacht war.

d) Fur die Beurteilung der Frage, ob «amtsinterne Akten» im cigentlichen Sinne der
Einsichtnahme unterliegen, darf sclbstverstdndlich nicht von der Klassifizicrung der
betreffenden Amitsstelle ausgegangen werden (wie dies schon in bezug auf den «Avis B»
angedeutet worden ist) ; sondern es ist in jedem einzelnen Fall zu beurteilen, ob ciner der
in Art.26 Abs. 1 BVV angefiihrten Falle vorlicgt. Bei den in Frage stchenden, als «amts-
intern» bezeichneten Akten kiime jedenfalls nur lit. b in Betracht, d. h. es miiB3te sich um
als Beweismittel dienende Aktenstiicke handeln. Dies ist nun jedenfalls weder bei den
Entwiirfen noch bei der erwahnten Notiz der Priifungsstelle der Fall.
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In dieser Bezichung ist somit dem durch die Beschwerde angefochtenen Entscheid des
Vorsitzenden der Patentabteilung I zuzustimmen.

Demnach erkennt die Beschwerdeabteilung:

1. Soweit sich die Beschwerde auf das Begchren zur Linsichtnahme in die urspriing-
lichen technischen Unterlagen des Patentgesuches bezieht, ist sie durch die ausdriickliche
Zustimmung der Patentbewerberin gegenstandslos geworden.

2. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheillen, in dem Sinne, dall der «Avis B» des
1IB zur Einsichtnahme freigegeben wird; im iibrigen wird sic abgewiesen.

I1. Markenrecht

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

Die insbesondere fiir Apfelwein verwendete Wortmarke « Blauer Bock» ist nicht
Sachbezeichnung und verstifit, mag sie auch den Titel einer Rundfunksendung in
Erinnerung rufen, nicht gegen die gulen Sttlen.

Die Marke ist in der Schweiz gemdf dem Ubereinkommen mit Deutschland giiltig,
wenn sie nur in Deutschland gebraucht wurde, auch wenn die Absicht fehlt, diese in
der Schweiz jemals zu gebrauchen.

Die Marke « Blauer Bock» unterscheidet sich deutlich von den dlteren Marken
«Bockstein» und «Springbock».

Die jiingeren Marken « Griiner Bock», «Gelber Bock», « Roter Bock», «Silber
Bock», «Weifler Bock» und « Brauner Bock» unterscheiden sich nicht deutlich von
der Alarke « Blauer Bock».

La marque verbale « Blauer Bock » utilisée particulierement pour du cidre n’est pas
une désignation descriptive ni contraive aux bonnes meurs méme alors qu’elle
rappelle le titre d’une émission radiophonique.

La marque est valable en Suisse en vertu de la convention avec I’ Allemagne lors-
qi’elle n’a élé utilisée qu’en Allemagne, méme si il n’y a pas d’intention de [’em-
ployer en Suisse.

La marque «Blauer Bock» se distingue clairement des marques antérieures
« Bockstein» et «Springbock».

Les marques postérieures « Griiner Bock», «Gelber Bock», «Roter Bock»,
«Stlber Bock», «1Veifler Bock» et « Brauner Bock» ne se distinguent pas suffisam-
ment de la marque « Blauer Bock».

BGE 96 11 243 fI., Urteil der [. Zivilabteilung vom 3. November 1970
i.S. Hohl gegen Seetaler Obstverwertung Jean Busslinger.
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Im Spatsommer 1957 begann der Hessische Rundfunk Sendungen aus-
zustrahlen, dic er «Zum Blauen Bock beim Aplelwein» nannte und in
denen er Apfelwein verschicdener Herkunft ausschenkte, ohne jemals die
Marke des Weines zu nennen oder erkennbar zu machen.

Wilhelm Hohl in Hochstadt (BRD) stellt Apfelwein her und bringt ihn
seit 1962 in Deutschiland als « Blauer Bock» in Verkcehr, Seit April 1965 ist
diesc Marke auch international cingetragen.

Jean Busslinger stellt unter der Iirma «Scetaler Obstverwertung Jean
Busslinger» u.a. vergorenen Apfelwein her. Er liel die Bezeichnungen
«Blauer Bock», « Griner Bock», « Gelber Bock», « Roter Bock», «Silber
Bock», «WeiB3er Bock», « Brauner Bock» und dic Wort-Bildmarke « Gold-
Bock» im Jahre 1957 in das schweizerische Register eintragen.

Auf Verwarnung von Hohl licl Busslinger dic Marke «Blauer Bock»
loschen und sicherte Holl zu, diese nicht mchr zu verwenden.

Ho6hl klagte aul Nichtigerklarung aller vorgenannten Marken des Buss-
linger und auf Unterlassung des Gebrauchs. Dic diesbeziigliche Klage
wurde vom Handeclsgericht des Kantons Aargau abgewiesen, vom Bundes-
gericht dagegen u.a. mit folgenden Erwigungen gutgeheiBBen:

2. Dic Wort/Bild-Marke Nr.229867 «Gold-Bock» und dic Wortmarken Nr.229448
bis 229450 und 230208 bis 230210 «Silber Bock», «Weiller Bock», «Brauner Bock»,
«Griner Bock», «Gelber Bock» und «Roter Bock» des Beklagten sind fiir Erzeugnisse
bestimint, dic sich threr Natur nach nicht géinzlich von den Getrianken unterscheiden, fur
welche dic dltere Marke Nr.295809 «Blauer Bock» des Kldgers in das internationale
Register cingetragen wurde. Sie sind daher nur giiltig, wenn sic sich durch wesentliche
Mocrkmale von der lctzieren unterscheiden, d.h. als Ganzes betrachtet nicht leicht zu
einer Verwechslung Anlafl geben kénnen (Art. 6 Abs. 1 und 2 MSchG in Verbindung mit
Art. 1 des Madrider Abkommens iber die internationale Registrierung von Fabrik- oder
Handclsmarken, Fassung von Nizza vom 15.Juni 1957; BGE 93 I 265 Erw.c und dort
angefiihrte Urteile).

Die Verwechslungsgefahr wird bet der Marke «Gold-Bock» nicht schon dadurch
ausgeschlossen, daf3 sic auBer dicser Bezeichnung cinen goldfarbigen Widderkopf auf-
weist. Das Wort « Gold-Bock» ist der Hauptbestandteil, der sich dem Publikum besser
cinprigt als das Bild. Im miindlichen und im schriftlichen Verkehr wird in der Regel nur
das Wort, nicht auch der Widderkopf zur Kennzeichnung der angebotenen oder ver-
langten Ware verwendcet. Die Gefahr, daB sich der Kunde uberhaupt nur des Namens
«Gold-Bocky» erinncre oder den goldenen Widderkopf als unwesentliches Berwerk
betrachte und bel der Vergleichung mit der Wortmarke «Blauer Bock» tibergehe, ist
daher groB. Sic besteht umso mehr, als der Widderkopf lediglich der bildliche Ausdruck
fiir « Bock» ist, also nicht cine andere Vorstellung wachruft als dieses Wort.

Dic Verwechslungsgefahr wird sodann weder bei der Marke « Gold-Bock» noch beiden
scchs anderen Bock-Marken des Beklagten dadurch geniigend ausgeschlossen, daf die
Bestandteile «Gold», «Silber», «WeiBer», «Brauncr», «Griiner», «Gcelber» und
«Roter» vom Bestandteil «Blaucr» der Marke des Kldgers abweichen. Diese Eigen-
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des Art.6 Abs. 3 MSchG von Bocksbeutel-Wein ginzlich unterscheiden, spielt, wie schon
gesagt, keine Rolle.

Dazu kommt, daf3 das Wort «Bocksbcutel» nicht identisch ist mit « Bock». Daf3 diese
Silbe in ithm vorkommt und daher cine gedankliche Verbindung zwischen den beiden
Begriffen moéglich ist, dndert nichts. Blofic Gedankenassoziation vermag cin Wort, das
sclber nicht Sachbezeichnung ist, nicht zu Gemeingut zu machen. Das Bundcsgericht hat
schonscit Jahrzehnten erkannt, dafl Anspielungen, die blof3 entfernt, mit Hilfe besonderer
Phantasic, auf die Beschaffenheit oder Herkunft eines Erzeugnisses hinweisen, cine Marke
nicht ungiiliig machen (BGE 93 I 56 Erw.b, 93 11 263 Erw.2a, 96 II 240 und dort an-
gcfihric Entscheide). Im vorlicgenden Falle spielt das Wort «Bock» in der Marke des
Kldgers nicht einmal entfernt auf Eigenschaften der in Bocksbeutel abgefiillten Weine an.

Die Sachbezeichnung «Bocksbeutel» macht die Marke des Klagers um so weniger
schutzunfzhig, als diese nicht lediglich aus dem Worte « Bock» bestcht, sondern «Blauer
Bock» lautet. Einc Marke ist nicht schon dann Gemecingut, wenn sic ein gemeinfreies
Element enthdlt, sondern nur dann, wenn sic als Ganzes auf die Beschaflfenheit oder Her-
kunft der Ware hinwcist (BGE 88 1T 380).

c) Die Marke « Blaucr Bock» als Ganzes ruft die Sendungen des Hessischen Rundfunks
«Zum Blauen Bock beim Apfelwein» in Erinnerung. In diesem Titel wird der Schauplatz
des Geschcehens, die Gastwirtschaft, nicht der dort genossene Apfelwein « Zum Blauen
Bock» genannt, ganz abgesehen davon, daf3 dort nicht ein ganz bestimmter Apfelwein,
sondern solcher verschicdenster Herkunft ausgeschenkt wurde. Der gedankliche Zusam-
mcnhang der Marke des Klédgers mit den erwihnten Sendungen wirkt daher nicht als
Beschaffenheitsangabe oder Herkunfisbezeichnung. Zudem sei wicderholt, da3 blofle
Anspielungen e¢inc Marke nicht zur Sachbezeichnung machen. Die Auflassungen des
Beklagten, die erwihnten Rundfunksendungen hitten die Wortfolge «Blauer Bock» zur
Sachbezeichnung fiir vergorenen Apfelwein werden lassen, hélt nicht stand.

d) Die Marke des Klidgers ist auch nicht deshalb Gemeingut, weil, wie das Handels-
gericht feststellt, in Wein- und Spirituosenmarken hédufig das Bild eines Bockes verwen-
det wird und in Marken fiir Wein auch das Wort Bock vorkommt. Ein Zeichen wird nicht
schon dadurch schutzunfihig, dafl Drittc es in Marken fir gleichartige oder dhnliche
Waren ebenfalls gebrauchen. Dicse Wirkung tritt nur ein, wenn der Gebrauch des Zei-
chens so allgemein geworden ist, daf3 es iiber die Herkunft der Ware aus einem bestimm-
ten Betriebe nichts mchr auszusagen vermag, weil alle am Verkehr der Ware beteiligten
Kreisc, namentlich auch die Fabrikanten, es fiir cine Sachbezeichnung halten und die
Riickentwicklung in ein Individualzeichen sich trotz darauf gerichteter Bestrebungen als
unmoglich crweist (BGE 93 1T 264 Erw.b und dort angefiithrte Entscheide). DaB dicse
Voraussctzungen im vorliegenden Falle erfiillt seicn, stellt das Handelsgericht nicht fest
und legt auch der Beklagte nicht dar. Auf den Etiketten fiir Weine und Spirituosen, dic cr
ins Recht gelegt hat, kommt das Wort Bock iiberhaupt nicht vor. Der Gedanke an Bécke
wird hier nur bildlich wachgerufen. Teils dienen diese Bilder zur Illustration von Ge-
trankenamen (Stichpimpuli, Hex’ von Dasenstein, Oberrotweiler Geisberg), besonders
von solchen, dic mit der Jagd zusammenhangen (Jagermeister, JagergruB3, Jagdschlof3,
Jégerfeuer), teils sind sic blo Bestandtcile von Familien- oder Ortswappen (Weinkellerei
Carl Reh in Leiwen ; Wermutweinkellerei Otto Lorch in Bithl). In allen Fillen handelt es
sich um bloBe Anspiclungen, nicht um Sachbezcichnungen. Auch die Wortmarken
Bockstein und Springbock und die Bildmarke cines Steinbockes mit Kind und Traube
tun nicht dar, daB die beteiligten Kreise fiir Weine und Spirituosen das Wort «Bock» zur
Bezcichnung der Sache verwenden. Es sind bloBe Marken, d.h. Wérter, welche die



49

Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betriecbe kennzeichnen. Von einem Sach-
namen kann um so weniger dic Rede scin, als Bocke irgendwelcher Art an sich mit Wein
und Spirituosen nichts zu tun haben. Es verhilt sich anders als z.B. in den Féllen, wo
das Bundesgericht einst wegen der sinnbildlichen Kraft der Figuren im Schwan ein Frei-
zeichen fiir Bettfedern und in der Ahre einschwaches Zeichen fiir Teigwaren sah (BGE 20
103 Erw.7, 49 II 315 Erw. 2).

4. Das Handclsgericht meint, die Wortmarke «Blaucr Bock» verstoB3e im Sinne des
Art.3 Abs.4 MSchG gegen die guten Sitten, weil sie iiber geschiftliche Verhiltnisse
tdusche, ndmlich dic falsche Vorstellung erwecke, zwischen dem Erzeugnis des Klagers
und dcr Sendung des Hessischen Rundfunks bestehe ein Zusammenhang. Es figt bet,
aus dem Bericht des Hessischen Rundfunks vom 8. Oktober 1968 ergebe sich, dal eine
Tauschung tatsidchlich schon bewirkt worden sei.

a) Das Handelsgericht sagt nicht, welcher Art der «Zusammenhang» zwischen dem
FErzeugnis des Klidgers und dem Hessischen Rundfunk sei, der durch dic Marke «Blauer
Bock» vorgespiegelt werde. Es fithrt insbesondere nicht aus, das Publikum stelle sich
wegen der Marke «Blauer Bock» vor, der Apfelwein, der in den Sendungen des Hessi-
schen Rundfunks ausgeschenkt werde, stamme ausschlicBlich aus dem Betrieb des Kli-
gers. Eine solche Vorstellung kann denn auch bei den Leuten, welche die Sendungen
«Zum Blauen Bock beim Apfelwcin» kennen, nicht erweckt werden. Wie sich aus dem
erwihnten Schreiben des Hessischen Rundfunks an den Beklagten vom 8. Oktober 1968
ergibt, wurden in den Sendungen nie bestimmte Apfelweinmarken genannt oder erkenn-
bar gemacht. Es mulite sich dem Empfianger der Sendungen also aufdrangen, dal3 der
Hessische Rundfunk den Apfelwein nicht von einem bestimmten Lieferanten bezog und
es auch nicht darauf abgeschen hatte, fiir einen bestimmten Lieferanten zu werben. In
den Sendungen trigt nicht der Apfelwein, sondern die Schenke den Namen «Blauer
Bock». Dicse Gastwirtschaftist ein Gebilde der Phantasie. Der Empfanger der Sendungen
kann daher auch nicht auf den Gedanken kommen, der Apfelwein des Kldgers werde an
einem ganz bestimmten Orte, der sich der Gunst des Hessischen Rundfunks erfreue, aus-
geschenkt. Die Marke «Blaucr Bock» ist glcich wie der Name der Schenke in den Schau-
oder Horpielen des Rundfunks eine eingebildete Bezeichnung und ohne weiltcres als
solche erkennbar. Daf} sie die Gedanken auf die ausgestrahlten Spiele zu lenken vermag
und umgekehrt deren Titel dem Empféanger der Sendungen die Marke des Klédgers in
Erinnerung rufen kann, fiithrt nicht zu einer Tduschung, geschweige denn zu einer solchen
iiber geschiftliche Verhiltnisse.

b) Der Beklagte macht geltend, die Kenner der Marke und der Sendungen kénnten
sich nicht vorstellen, daB jemand dic Wortverbindung «Blauer Bock» ohne Zustimmung
des Hessischen Rundfunks beniitze.

Der Uneingeweihte kann sich in der Tat fragen, ob dem Hessischen Rundfunk am
Titel «Zum Blauen Bock beim Apfelwein» ein Urheberrecht zustehe und ob der Klager
einsolches verletze oder seine Marke mit Zustimmung des Rundfunks fithre. In Wirklich-
keit beansprucht dieser, wie aus seinem Schreiben vom 8. Oktober 1968 hervorgeht, am
Namen der Sendung kein Urheberrecht. Ein solches steht ihm denn auch am Titel als
solchem oder an der Wortfolge «Zum Blauen Bock» nicht zu, da sie nicht litcrarische
Kunstwerke, sondern nur banale, jeglichen kiinstlerischen geistigen Gcehaltes entbehrende
Bezeichnungen fiir ausgestrahlte Schau- oder Hérspicle bzw. fir das in ithnen vorkom-
mende Wirtshaus sind. Es verhilt sich gleich wie mit dem Namen Mickey-Mouse, der
zwar urheberrechtlich geschiitzte bildliche Darstellungen bezeichnet, fir sich allein
jedoch kein Kunstwerk im Sinne des Urheberrechtsgesetzes ist (BGE 77 IT 380 Erw. 3).
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Dem Empfinger der Sendungen des Hessischen Rundfunks mag diese Rechtslage unklar
sein. Wenn er sich vorstellt, der Kldger habe die Erlaubnis des Rundfunks zum Gebrauch
des Namens «Blauer Bock» als Marke crlangt oder cr setze sich tiber cin Urheberrecht
des Rundfunks an dicsem Namen hinweg, unterlicgt er jedoch nur einem Rechtsirrtum,
nicht einer durch die Marke «Blauer Bock» hervorgerufenen Téduschung iiber geschaft-
liche Verhiltnisse. Es liegt dem Art. 3 Abs.4 MSchG fern, cine Marke schutzlos zu lassen,
um solchen Rechtsirrtiimern vorzubeugen. Diese Bestimmung will nur verhindern, dal3
das Publikum iiber die Herkunft der mit der Marke verschenen Ware oder iiber die
geschiftlichen Verhéltnisse des Markeninhabcrs, scine Bezugsquellen, die Art der Her-
stellung odcr die Beschaffenheit der Ware und dgl. irregefiihrt werde.

¢) Die Auffassung des Handelsgerichts, die Bezeichnung «Blauer Bock» habe tat-
sichlich schon eine Tauschung bewirkt, fithrt nicht zu einer andern Beurteilung der
Frage, ob die Marke des Klagers gegen die guten Sitten verstoBe. Weder aus den Er-
wagungen des Handclsgerichts noch aus dem Bericht des Hessischen Rundfunks, auf den
es sich beruft, ergibt sich, worin die angebliche Téauschung bestanden habe. Der Hes-
sische Rundfunk schrieb dem Beklagten am 8.Oktober 1968 nur: « Ahnliche Anfragen
wie die Thren haben wir schon wiederholt erhalten. Wir haben uns daher erlaubt, unsere
Antwort vorsorglich vorweg mit kurzen Hinweisen auf unsere Sicht der Lage zu verbin-
den.» Der Wortlaut der «#hnlichen Anfragen» ist nicht bekannt. Sollten die Anfragen-
den abzukldren versucht haben, ob der Kliger dic Marke «Blauer Bock» mit Zustim-
mung des Hessischen Rundfunks verwende und ob sie ihm den Gebrauch irgendwie
untersagen lassen oder sich sonstwie uber sein Markenrecht hinwegsetzen konnten, so
wire das fir die Frage der Sittenwidrigkeit dieser Marke bedeutungslos. Bemerkt sei nur,
daf} jedenfalls der Beklagte, der sich auch durch gewisse Fragen an den Hessischen Rund-
funk gewcendet hat, nicht das Opfer einer Tduschung tiber geschéftliche Verhéltnisse war.
Er hitte nicht seinerscits die Marke «Blauer Bock» verwendet, wenn er der Meinung
gewesen wire, sie spiegele der Kundschaft geschéftliche Bezichungen zum Hessischen
Rundfunk vor. Sein guter Glaube im Verhiltnis zum Rundfunk ist zu vermuten.

Die Marke des Klidgers ist somit nicht wegen VerstoBes gegen die guten Sitten un-
glltig.

5. Das Ubereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegen-
seitigen Patent-, Muster- und Markenschutz, vom 13. April 1892 (BS 11 1057; vgl. BBI
1950 ITI 468), bestimmtin Art. 5 Abs. 1 : « Die Rechtsnachteile, welche nach den Gesetzen
der vertragschlieBenden Teile eintreten, wenn eine Erfindung, ein Muster oder Modell,
cine Handels- oder Fabrikmarke nicht innerhalb einer bestimmten Frist ausgefiihre,
nachgebildet oder angewendet wird, sollen auch dadurch ausgeschlossen werden, daf3 die
Ausfihrung, Nachbildung oder Anwendung in dem Gebicte des anderen Teiles erfolgt. »
Die Auffassung des Beklagten, dic Marke «Blauer Bock» des Kligers sei gemél3 Art.9
MSchG nichtig, weil der Kldger sie in der Schweiz nicht gebraucht habe, halt deshalb
nicht stand. Ob der Klidger, wic er im kantonalen Verfahren behauptet hat, die Wort-
marke «Blauer Bock» in Deutschland verwendet, kann dahingestellt bleiben. Jedenfalls
gebraucht er, wie der Beklagte zugibt, in Deutschland die Wort/Bild-Marke «Blaucr
Bock». Dasich deren Hauptbestandteil « Blauer Bock » mit der international registrierten
Marke Nr.295809 vollstindig deckt, kann dem Kléger nicht vorgeworfen werden, er
habe diese in Deutschland nicht gebraucht. Dal3 die Wort/Bild-Marke weitere Bestand-
teile aufweist, schadet dem Kliger nicht. Sie sind fiir die hier zu beurteilende Frage iber-
flissiges Betwerk und daher unerheblich. DaB siec in Deutschland wie die Bezeichnung
«Blauer Bock» Markenschutz genieflen, dndert nichts.
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Ob dem Kliger, wie der Beklagte behauptet, bei der internationalen Registrierung der
Marke INr. 295809 dic Absicht fchlte, diese in der Schweiz jemals zu gebrauchen, ist nicht
entscheidend. Das erwihnte Ubereinkommen zwischen der Schweiz und Deutschland
macht die Geltung des Art. 5 Abs. 1 nicht davon abhingig, da der Markeninhaber die
Absicht habe, dic Marke in beiden Staaten zu gebrauchen, sondern 148t den Gebrauch
im cinen Staate auch als Gebrauch im andcren gelten. Der in Art. 9 MSchG vorgeschrie-
bene Gebrauch kann also statt in der Schweiz in Deutschland crfolgen (TroLLER, Im-
matcrialgiiterrecht, 2. Aufl., 7 335).

6. Der Beklagte macht geltend, die Marke «Blauer Bock» sei nichtig, well ihr die
alteren Marken Nr. 199047 «Bockstein» und Nr. 315596 «Springbok» cntgegenstinden.

Eine Marke, diesich nicht durch wesentliche Mcrkmale von den bereits eingetragenen
Marken unterscheidct, ist absolut nichtig. Daraufkannsich jedermann berufen, der daran
cin Interesse hat, besonders auch wer wegen Verletzung der nichtigen Marke belangt
wird (BGE 91 II 5 und dort angefiihrte Urteile).

Die unter Nr. 199047 fiir Weine im schweizerischen Register eingetragene Wortmarke
«Bockstein» wurde am 29. Juli 1963 hinterlegt. Die cbenfalls zur Kennzeichnung von
Wein bestimmte Wortmarke «Springbok » wurde erstmals am 21. November 1929 in das
internationale Register cingetragen und am 8. Scptember 1949 unter Nr. 143 090 sowie am
23.Juni 1966 unter Nr. 315596 crneucrt. Beide Marken sind also éltcr als jene des Kldgers.

Von beiden unterscheidet sich jedoch die Wortmarke «Blauer Bock» durch wesent-
liche Merkmale. Sie besteht aus zwel Wértern und enthilt die Begriffe blau und Bock,
wobel letzterer auf cin Tier hinweist. Die Marken «Bockstein» und «Springbok»
bestehen nur aus cinem Worte und enthalten keinen Hinwcis auf eine Farbe. « Bockstein»
erweckt auch nicht die Vorstellung cines Tieres, sondern einer Ortsbezeichnung. Im
Worte «Springbok» sodann, das nicderlandischen Ursprungsist, besteht die Silbe «bok»
nur aus drei Buchstaben. «Springbock» (deutsche Schreibweise) ist zudem der Name fiir
eine Antilopenart mannlichen Geschlechts (s. GroBer Brockhaus, 16. Aufl., und Herders
Standard Lexikon, je unter «Antilopen»). «Blauer Bock» dagegen ist cine Phantasie-
bezeichnung, da es in der Tierwelt keine Bécke dieser Farbe gibt.

7. Da die Wortmarke «Blauer Bock» des Kligers giiltig ist und die Bezeichnungen
«Gold-Bock», «Silber Bock», «Weiller Bock», «Brauner Bock», «Griiner Bock»,
«Gelber Bock» und «Roter Bock» in den Marken des Beklagten mit ihr verwechselt wer-
den kénnten, sind die letzteren nichtig zu erkliaren und ist dem Beklagten zu verbieten,
dicse Bezeichnungen als Marken zu gebrauchen.

Soweit das Unterlassungsbegchren der Klage weiter geht, nidmlich auf Verbot des
Gebrauchs im geschiftlichen Verkehr iiberhaupt, einschlieflich Korrespondenz und
Werbung, ist es gemd3 Art. 1 Abs. 2 lit.d und Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG ebenfalls begriindet.

MSchG Art.6

Die Marken « Valvoline» und « Havoline» fiir Ole sind verwechselbar.

Daran dndert sich nichts, auch wenn diese Marken in den meisten andern Lindern
tatsdchlich nebeneinander bestehen.

Gegenseitige Duldung in anderen Lindern und das Interesse an der Einheit der
Bezeichnung auf dem gesamten Weltmarkt lassen die Klage aus dem schweizeri-
schen Markenrecht nicht als rechtsmifibrauchlich erscheinen.
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Les marques « Valvoline» et « Havoline» pour des huiles prétent a confusion.

Le fait que ces deux marques coexisient effectivement dans la plupart des autres
pays n'y change rien.

La tolérance réciproque dans d’autves pays et Uintérét d unité de la désignation sur
le marché mondial ne font pas apparaitre " action basée sur le droit suisse comme
constitulive d’un abus de droil.

BGE 96 I1 236fT., Urtcil der I.Zivilabteilung vom 20.Juli 1970 1.S.
Texaco Inc. gegen Ashland Oil & Refining Gompany.

A. Die Firma Lconard & Ellis licB im Jahre 1882 das Wort «Valvoline» als Marke
Nr. 174 fiir Schmierdle in das schweizerische Register cintragen. Am 19. September 1902
wurde das Zeichen unter Nr. 15032 erncuert und auf die Valvoline Oil Company iiber-
tragen. Dicse lie$ die Eintragung am 1. November 1922 unter Nr.52797 nochmals er-
neuern.

Im Jahre 1927 klagte die Valvoline Oil Company beim Handclsgericht des Kantons
Bern gegen dic Indian Refining Company auf Loschung und Untersagung des Gebrauchs
der seit 18. Juni 1921 im schweizerischen Markenregister stehenden Marke Nr.49861,
die aus dem Worte « Havoline» bestand und zur Kennzcichnung von Olen und Fetten
fur Gasmaschinen und Automobile diente. Die Indian Refining Company erhob Wider-
klage auf Loschung der Marke Nr.52 797. Der ProzeB endete damit, dal3 das Bundes-
gericht am 30. April 1929 die Marke Nr. 49861 nichtig crklérte, ihre Loschung verfigte
und die Widerklagce abwics. Das Bundesgericht kam zum Schluf3, dic Marke «Havoline»
koénnte mit der Marke « Valvoline» verwechselt werden (ein Teil des Urteils ist in BGE
55 II 149ft. veroflentlicht).

Am 17. August 1942 lieB dic Valvoline Oil Company ihre Marke im schweizerischen
Register unter Nr. 103001 erneuern. Eine weitere Erneuerung wurde am 17. August 1962
unter Nr. 193 767 eingctragen, unter Angabe der Ashland Oil & Refining Company als
neue Inhaberin der Marke und unter Erweiterung der Waren, (lir die sie bestimmt war.
Am 19. April 1966 lieB dic Ashland Oil & Refining Company die Eintragung unter Nr.
217055 nochmals erneuern und die mit der Marke zu kennzeichnenden Waren wic folgt
bezcichnen: «Huiles, lubrifiants, carburants et produits pour I’éclairage fabriqués a
partir de produits du pétrole, de produits synthétiques ou d’une combinaison de ccs pro-
duits; préparation pour éviter la rouille et la corrosion des machines ct des surfaces métal-
liques; graisses ct combustibles. »

Dic Ashland Oil & Refining Company ist ferner Inhabcerin der am 30. Marz 1966 hin-
terlegten schweizerischen Marke Nr.216825, dic aus dem Worte « Valvoline » und einem
dariiber stehenden groBen Buchstaben V besteht und deren Warenliste sich von der-
jenigen der Marke Nr.217055 nur dadurch unterscheidet, daB3 die Waren «graisses et
combustibles» fehlen

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

Am 17.Mirz 1966 hinterlegte die Texaco Inc. in der Schweiz fiir Rohél und Rohél-
crzeugnisse die aus dem Worte « Havoline» bestehende Marke Nr. 218 068.

B. Am 3. April 1968 klagte die Ashland O1l & Relining Company gegen die Texaco Inc.
beim Handelsgericht des Kantons Bern mit dem Begehren, die Marke Nr.218068 un-
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giiltig zu erkldren und der Beklagten deren Benititzung fir Rohél und Rohélerzeugnisse
im schweizcrischen Geschaftsverkehr, besonders zur Kennzeichnung der genannten
Waren, zu untersagen.

Das Handelsgericht des Kantons Bern hief3 diese Begehren am 22. Oktober 1969 gut
und drohte der Beklagten fiir den Fall der Widerhandlung gegen das Verbot die in Art.
403 bern. ZPO und Art.292 StGB vorgeschenen Strafen an.

Das Bundesgericht hat dieses Utrteil bestitigt und zwar mit folgenden Erwdgungen:

1. Dic Marke «Havoline» der Beklagten ist nur giiltig, wenn sie sich durch wesentliche
Merkmale von der adlteren Wortmarke « Valvoline» der Kliagerin unterscheidet (Art. 6
Abs. 1 MSchG). I'rifft dies nicht zu, so muf3 sic geléscht werden (Art. 34 MSchG) und ist
der Beklagten der Gebrauch des Wortes «Havoline» im Sinne des Klagebegehrens zu
verbieten. Der Unterlassungsanspruch ist alsdann sowohl auf Grund des Markenschutz-
gesctzes als auch auf Grund der Art. 1 Abs. 2 lit.d und Art. 2 Abs. 11it. b UWG begriindet.
Beide Gesetze verbieten die Verwendung des nachgeahmten Zeichens auf der Ware selbst
oder ithrer Verpackung, und das Gesetz tiber den unlauteren Wettbewerb steht au3erdem
der Verwendung im iibrigen geschéfilichen Verkehr, z. B. in der Reklame oder im Brief-
wechsel, im Wege (BGE 93 11 432 Erw.6, 95 11 464).

2. Ob sich die beiden Zeichen geniigend voncinander unterscheiden, hingt nur vom
Eindruck ab, den sie in der Schweiz erwecken. Dic Eintragung der Marke « Valvoline» in
dasschweizerische Register verleiht der Klidgerin nur Schutzrechte in dicsem Lande (BGE
92 11 262, 95 11 362), und nur auf Untersagung des Gebrauchs des Wortes « Havoline»
im schweizerischen Geschiaftsverkehr und auf Ungiiltigerkldrung als schweizerische
Marke zielt die Klage ab.

Die Beklagtc sclber fithrt aus, ¢s komme darauf an, ob sich Verwechslungen im Inland
creignen. Dennoch will sie die Verhiltnisse im Ausland mitberiicksichtigt wissen. Sic
macht geltend, die Marken «Valvoline» und «Havoline» bestdnden auf der ganzen
Erde, ausgenommen in der Bundesrepublik Deutschland und in der Schweiz, ungestért
nebeneinander, was beweise, daf3 sic nicht zu verwechseln seien.

Dal3 im Ausland in cin und demselben Staate beide Marken registriert sind, sagt nichts
dariiber aus, ob das Publikum sie dasclbst schon verwechsclt hat. Auch die bloBe Ver-
wechslungsgefahr — auf die cs nach Art.6 Abs. 1 MSchG allein ankommt (BGE 40 IT 288,
63 11 287, 78 11 382) — ist damit nicht widerlegt. Die Beklagte behauptet nicht, alle aus-
lindischen Staaten priiften vor der Registrierung einer Marke, ob sie mit der schon einge-
tragenen verwechselt werden konnten. Sic beruft sich auch nicht auf ausldndische
Gerichtsurteile, welche die beiden Marken als gentigend unterscheidbar crkliart hitten.
Siescheint vor allem sagen zu wollen, im Auslandc hitten sich die Partcienstillschweigend
mit der Registrierung beider Marken abgefunden. Sic rithmt sich sclber, sie habe in zahl-
reichen Liandern die Marke « Valvoline » geduldet, obschon thr die Prioritit des Eintrages
und des Gebrauches des Zeichens « Havoline » zugestanden habe.

Ubrigens ist die Rechtslage in anderen Staaten nicht notwendigerweise dicsclbe wie in
der Schweiz. Dic ausldndischen Gesetze stellen viclleicht an die Unterscheidbarkeit von
Marken nicht gleich strenge Anforderungen wie das schweizerische Recht, das nicht nur
auf die Bediirfnisse und Interessen der Markeninhaber Ricksicht nimmt, sondern auch
das Publikum vor Tduschung schiitzen will Auch erwecken dic beiden Marken im Ver-
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kehr mit anderen Sprachgcbiceten und unter anderen wirtschaftlichen und kulturellen
Verhiltnissen nicht notwendigerweise den gleichen Eindruck wie in der Schweiz.

Dem Umstande, daf3 die beiden Marken im Auslande ncbeneinander registriert 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 Ol-
erzeugnis («oline») hinweise, das Ventile (englisch «valve») schmiere. Sie leitet daraus
nicht ab, dic Markc der Klédgerin sei Gemeingut und daher ungiuiltig (Art.3 Abs.2
MSchG) ; sie macht nur geltend, dem Sinn des Zeichens « Valvoline» miisse bei der Beur-
teilung der Verwechslungsgefahr Rechnung getragen werden.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes licgt cine Sachbezeichnung nur dann
vor, wenn die Marke nach dem iiblichen Sprachgebrauch fir die beteiligten Kunden-
kreise offenkundig auf die Beschaffenheit oder Bestimmung der Ware hinweist; blofie
Anspielungen, die den Sinn des Wortes nur mit Hilfe der Phantasie crkenncn lasscn,
geniigen nicht (BGE 54 1T 406, 55 IT 154, 56 11 2301, 410, 59 11 80, 63 11 428, 70 11 243,
79 11102, 83 11 218, 84 11 224, 432, 93 IT 263). Daher ist in BGE 55 11 142 ff. Erw.2 im
Worte «Valvoline» keine Sachbezeichnung geschen worden. Die in den Bestandteilen
«valvy» und «oline» liegenden Anspiclungen auf «valve» und Ol wurden dabei ein-
gehend gewiirdigt. Hievon wire hcute nur abzuwcichen, wenn sich der Sprachgebrauch
seit dem Jahre 1929 entscheidend geédndert hitte, so daf3 die behauptcte Bedeutung des
Wortes « Valvoline» im Gegensatz zu damals nunmehr in die Augen springe. Davon
kann indessen nicht die Rede sein. «oline» ist nach wic vor kcin Wort, das den schweize-
rischen Landessprachen oder einer in der Schweiz allgemein verstandenen Fremdsprache
angehoren wiirde; diese Buchstabenfolge ist ein reines Gebilde der Phantaste. Dasselbe
ist von den Buchstaben «valv» zu sagen, die noch immecr cine blofle Anspielung enthal-
ten, die nicht allgemein verstanden wird. DaB die interessierten Kreise sprachkundiger
geworden seien, hilft der Beklagten nicht. Mag auch die Kenntnis der englischen Sprache
inder Schweiz Fortschritte gemacht haben, besonders in Geschiftskreisen, so gibt es doch
unter den Haltern von Motorfahrzeugen, die als Kaufer der Schmiererzeugnisse der
Parteien in Frage kommen, noch groBle Schichten, die weder den Sinn des cnglischen
«valve» noch die in seiner verstiimmelten Form «valv» enthaltene Anspielung erfassen.
Gewif} hat das Bundesgericht z.B. die Marken «Hydroformer» (nicht verdffentlichtes
Urteil vom 12. Mai 1969 1. S. J. M. Voith GmbH) und «Synchrobelt» (BGE 95 1477ff.)
als nicht schutzfihig erachtet. In beiden Fillen war jedoch auf Verwaltungsgerichts-
beschwerde hin zu entscheiden, ob dic international registricrtc Marke in der Schweiz
zu schiitzen sei. Die Marke der Klagerin steht dagegen im schweizerischen Register und
ist vom Bundesgericht am 30. April 1929 als giiltig erklart worden. Die Beklagtc ficht die
Giiltigkeit nicht erneut an; gestritten wird nur um die Méglichkeit der Verwechslung mit
der Marke «Havoline». Da kann der Umstand, dafl gewisse Kunden die in « Valvoline»
enthaltene Anspielung verstehen mogen, keine Rolle spielen. Fiir weite Krcise ist der
Sinn des Wortes nicht offenkundig und schlief3t er daher die Gefahr von Verwechslungen
nicht aus.

Ob eine Marke mit eincr anderen verwechselt werden kann, beurteilt sich iibrigens
nicht nach den einzelnen Bestandteilen und der Entstehungsgeschichte der beiden Zei-
chen, sondern nach dem Eindruck, den sie nach ihrem Klang und ihrem Schriftbild als
Ganzes machen (Art.6 Abs.2 MSchG; BGE 93 IT 265 und dort angefihrte Urtcile). Wer
das Wort «Valvoline» als Ganzes hort 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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«valvy» und «oline». Er wird sich daher in der Regel des Zusammenhangs mit den
Begriffen «valve» und «Ol» nicht bewuBt.

4. Auch dic Marke der Beklagten wird statt als «Havoline» cher als «Ha-vo-li-ne»
verstanden. Die dret letzten Silben sind 1dentisch mit den drei letzten Silben der Marke
der Kldagerin. Die beiden Zeichen unterscheiden sich nur durch die erste Silbe «ha» bzw.
«val». Diesc Teile baben den Vokal a gemeinsam, auf dem der Ton liegt. Dadurch wird
die durch dic drei Endsilben geschaffene Verwechslungsgefahr erhéht. Daf3 dic Buchsta-
benreihe «olin» oder «oline» in Marken hdulig vorkommt, dndert nichts. Sie hat zwar
an sich geringc Unterscheidungskraft, ist aber nichtsdestoweniger in beiden Waren-
zeichen vorhanden und wirkt sich auf den Eindruck aus, den diese als Ganzes machen.
Wer das Wort « Valvoline» in Erinnerung hat, ohnesich die Silbe «val» scharfeingeprégt
zu haben, kann beim Héren oder Lesen des Wortes «Havoline», besonders wenn er wic-
derum nicht peinlich aufpallt, meinen, es kennzeichne die Ware «Valvoline» oder
stamme vom gleichen Erzeuger wie diese. Die Behauptung der Beklagten, jeder Auto-
mobilist, der eine bestimmte Olmarke wiinsche, achte genau darauf, ob er wirklich die ver-
langte Ware erhalte, widerspricht der Lebenscrfahrung.

Fir die Gefahr der Verwechslung der beiden Zcichen sprechen zudem nach wie vor
auch dic Erwdgungen des bundesgerichtlichen Urteils vom 30. April 1929. Ob heute mehr
Schmierdle fiir Motorfahrzeuge auf dem Markt sind als damals, ist sowenig von Belang
wie der angcbliche Umstand, daf sich gewisse Automobilisten um dic Olmarke gar nicht
kiimmern.

Ob dic Erzcugnisse der Beklagten nur an Texaco-Tankstcllen erhéltlich sind und
daselbst keine Erzeugnisse der Kldgerin angeboten werden, ist cbenfalls unerheblich.
Denn nach Art.6 Abs.1 MSchG ist eine Marke, die sich von der friher eingetragenen
eines Mitbcwerbers nicht durch wesentliche Merkmale unterscheidet, selbst dann ungil-
tig, wenn andere Umstidnde dic Herkunft der angebotenen Ware andeuten, z.B. die
Aufmachung der Verpackung oder Preisunterschiede (BGE 63 11 286, 78 II 382 Erw. 2,
88 11 382). Das Gesctz verpflichtet die Beklagte denn auch nicht, thre Ware ausschlie8lich
an Tankstellen anbieten zu lassen, die erkennbar ihre Erzeugnissc und nur solche verkau-
fen. Sic kann den Absatz ithrer Warc jederzeit anders organisieren.

5. Die Beklagte begriindet die Einrede des Rechtsmif3brauches damit, sie habe in
zahlreichen Lindern die Marke «Valvoline» geduldet, obschon dort ihr Recht an der
Marke «Havoline» dlter sei. Die Klagerin habe daraus Nutzen gezogen und handle gegen
Treu und Glauben, sich in der Schweiz auf eine Verwechslungsgefahr zu berufen, die sie
in vielen andercn Liandern durch Eintragung und Gebrauch der Marke «Valvoline»
widerlegt habe. Thr Verhalten sel ein «venire contra factum proprium .

Die Griinde, aus denen die Klidgerin in gewissen Lindern trotz der angeblichen Priori-
tat der Marke «Havoline» die Marke « Valvoline» eintragen lie3 und die Beklagte sich
nicht widersetzte, sind weder dargeclegt noch festgestellt. Moglicherweise stellen die
Gesetze der betreffenden Liander an die Unterscheidbarkeit der Marken geringere An-
forderungen als das schweizerische. Von einem RechtsmiBlbrauch der Klédgerin kann
daher nicht die Rede sein, schon gar nicht von einem gffenbaren im Sinne des Art. 2 ZGB.
DaB die Schweiz fiir die Erzeugnisse der Parteien nur ein Teil des Weltmarktes ist und
die Beklagte «die Einheit des Absatzgebictes und des Qualitédtszeichens verteidigt»,
andert nichts. Das Recht an der Marke ist territorial begrenzt und wechselt von Land zu
Land. Was der Markeninhaber untcr der einen Rechtsordnung tut oder unterlafit, kann
ihm, abweichende Staatsvertrdge vorbehalten, in den anderen Staaten weder niitzen
noch schaden.



MSchG Art.6

Die Marke «Glas-Shot» unterscheidet sich nicht gendigend von der dlteren Marke
«Schottglas».

Glaskugeln fiir abrasive Jwecke unterscheiden sich nicht im Sinne des Gesetzes von
den Glaswaren aller Art der Inhaberin der dlteren Marke.

La marque «Glas-Shot» ne se distingue pas suffisamment de la marque antérieure
«Schottglas».

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

BGE 96 II 2571f., Urteil der I.Zivilabteilung vom 14. Juli 1970 1. 8.
Cataphote Corporation gegen Jenaer Glaswerk Schott & Gen.

Aus den Erwdigungen des Bundesgerichts:

2. Die Beklagte ficht im Berufungsverfahren die Auflassung des Handclsgerichts tiber
die Verwcchselbarkeit der zu vergleichenden Zeichen nicht an. Sie macht aber unter
Hinweis auf Art.6 Abs.1 und 3 MSchG geltend, ihre Marke misse sich nicht durch
wesentliche Merkmale von den frither hinterlegten Marken der Klagerin unterscheiden,
weil sie fir Erzeugnisse und Waren bestimmt sei, die ithrer Natur nach von den mit den
Marken der Klédgerin versehenen ginzlich abweichcen.

Nach der Rechtsprechung weichen Erzeugnisse im Sinne von Art.6 Abs.3 MSchG
nicht schon dann génzlich voneinander ab, wenn sie auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht
miteinander verwechselt werden kénnen, sondern nur dann, wenn die letzten Abnehmer
nicht auf den Gedanken kommen koénnen, der Inhaber der frither hinterlegten Marke
habe auch die mit der iibereinstimmenden oder dhnlichen Marke versehcnen Erzeugnisse
des andern hergestellt oder auf den Markt gebracht (vgl. BGE 87 I 109 Erw. 1 und dort
erwihnte Entscheide).

Dic Vorinstanz stellt fest, daB3 die Kldgerin Glaswaren aller Art herstellt, insbesondere
solche fir den gesamten technischen Bedarf der modernen Industrie, sowie Glasperlen.
Die Beklagte fabriziert Glasperlen, die als Schleifmittel verwendet werden.

Ginzliche Warcnverschiedenheit liegt entgegen der Auflassung der Beklagten nicht
schon dann vor, wenn die Glasperlen der Beklagten fiir andere Bediirfnisse als jene der
Klidgerin bestimmt sind (BGE 47 IT 237). Auch ist unwesentlich, daf3 die in Frage stehen-
den Erzeugnisse der Partcien nicht in den gleichen Warenklassen aufgefithrt sind (vgl.
MaTTER, Kommentar zum Markenschutzgesetz S. 119). Vielmehr ist nach der angefiihr-
ten Rechtsprechung fiir die Anwendung der Ausnahmebestimmung des Art.6 Abs.3
MSchG entscheidend, daf3 die Klagcerin 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 11 276
Erw.3), kann im vorliegenden Fall nicht mit Bestimmtheit ausgeschlossen werden, daf3
sie zur Annahme verleitet werden konnten, die fraglichen Erzeugnisse stammten aus
dem gleichen Geschifisbetrieb. Die Kligerin hat aber ein schiitzenswertes Interesse
daran, daf3 der Kiufer die Erzeugnisse der Beklagten nicht mit den ihren verwechsle
und daB sie nicht als Herstellerin von Waren angesehen werde, die sie selber nicht an-
bietet; denn sonst kénnte ihr Ruf durch den Ruf der Erzcugnisse der Beklagten beein-
trachtigt werden (BGE 87 11 109 Erw. 1).
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MSchG Art. 14 Abs. 1 Zif. 2, PVU Art. 6 und Art. G winavies . ATALA Art. 5 Abs.]

Schutzverweigerung der IR-Marke « Dominant» fiir Wein und andere Getrénke,
weil die Marke als vergleichende Beschaffenheitsangabe der gewdhnlichen Sach-
bezeichnung gleichzusetzen ist.

Refus de protection de la marque internationale « Dominant» pour des vins et autres
botssons, parce que la marque constituant une indication comparative sur la qualité
du produit doit étre assimilée @ une indication descriptive ordinaire.

BGE 96 1 2481F., rés.fr. JT 1970 I 624, Urteil der I. Zivilabteilung vom
3.Februar 1970 i.S. Sektkellerei Carstens KG gegen Eidgendssisches
Amt fur geistiges Eigentum.

1. Die Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz sind dem Madrider Abkommen
betreffend die internationale Registrierung der Fabrik- oder Handelsmarken (MMA) in
der am 15. Juni 1957 in Nizza revidierten Fassung beigetreten. Art. 5 Abs. 1 MMA crlaubt
den aufdas Abkommen verpflichteten Landern, ciner international eingetragenen Marke
den Schutz unter den gleichen Voraussetzungen zu verweigern, unter denen sic thn
nach der Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums
(PVUe) einer zur nationalen Eintragung hinterlegten Marke versagen diirfen.

Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz ist die am 31. Oktober
1958 in Lissabon vereinbarte Fassung der PV Ue maBgebend. Sie umschreibt in Art. 6 quin.
aquies, [it B, die Voraussetzungen, unter denen ein Land die Eintragung von Fabrik- oder
Handelsmarken verweigern darf.

Diese Bestimmung 148t in Ziffer 2 die Verweigerung unter anderem zu, «wenn die
Marken jeder Unterscheidungskraft entbehren oder ausschlieBlich aus Zeichen oder
Angaben zusammengesetzt sind, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaf-
fenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der Erzcugnisse
oder der Zeit der Erzeugung dienen kdnnen, oder die im allgemeinen Sprachgebrauch
oder in den redlichen und stindigen Verkehrsgepflogenheiten des Landes, in dem der
Schutz beansprucht wird, iiblich sind». Im tibrigen hiangt die Eintragungsfahigkeit von
den Gesetzen dieses Landes ab (Art.6 Abs. 1 PV Ue). Ein Verbandsland kann cine Marke
also auch dann schiitzen, wenn es ihr nach der PVUc¢ den Schutz verweigern durfte.

Nach schweizerischem Recht darf eine Marke unter anderem dann nicht cingetragen
werden, wenn sie als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen
enthilt oder wenn sie gegen bundesgesetzliche Vorschriften oder gegen dic guten Sitten
verstoBt (Art. 14 Abs.1 Ziff.2 MSchG). Als Gemcingut gelten nach stindiger Recht-
sprechung unter anderem Hinweise auf Eigenschaften oder Beschaffenhcit der Erzeug-
nisse, fir welche die Marke bestimmt ist (BGE 94176, 91 I 357 Erw. 3 und dort erwdhnte
Entscheide).

2. Die Beschwerdefiihrerin ist der Auffassung, die Bezeichnung « Dominant» sei im
Zusammenhang mit alkoholfreien und alkoholischen Getrianken wedcr gebrduchlich
noch weise sie auf die Beschaffenheit der benannten Erzeugnisse hin.

Das Wort «Dominant» entstammt der franzésischen Sprache und ist sinnverwandt
mit den Wértern «primordial», «important», « premier », « prépondérant», « principal »
(vgl. RoBerT, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue frangaise, Bd.II
1963, S.1360; Granp Larousse, Bd. IV, 1961, S, 173). Esist somit keine Beschaffenheits-
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angabce allgemecinster Art wic die Bezeichnungen «unique» (BGE 70 II 253), «extra»
(BGE2711617), «prima», «fein», «gut» (BGE21S.1057), sondern enthiilt einen werbe-
miBigen Qualititshinweis, der fiir das kaufende Publikum klar erkennbar ist. Das Bun-
desgericht lchnte im Entscheid 31 IT 745 die Schutzfihigkeit der Marke «Record » ab,
weil sic durch den Gebrauch in eine Sachbezeichnung umgewandelt worden sei; sie weise
nicht ausschlicBlich auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb, sondern
auf ihre Beschatlenheit hin, weshalb sic als Gemeingut angeschen werden misse. Ist aber
der Marke «Record» der Schutz zu verweigern, so ist nicht zu crsehen, weshalb fiir das
Zeichen «Dominant» ctwas anderes gelten sollte. Es bestcht kein Grund, eine verglei-
chende Beschaffenheitsangabe markenrechiich anders zu behandeln als eine gewédhnliche
Sachbezeichnung. Das von der Beschwerdefiihrerin als Marke beanspruchte Wort ist fiir
den Gemeingebrauch in der Werbung freizuhalten.

MSehG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2, PVU Art. 6, MALA Art.S
Schutzverweigerung gegeniiber der 1R-Marke «Pussta Senf» fiir Senf, der in
Osterreich hergestellt wird.
Inadmissibilité de la marque internationale « Pussta Senf» pour de la moutarde
Jabriquée en Autriche.

BGE 96 I 2511t rés.fr. JT 1970 1625, Urteil der 1. Zivilabteilung vom
20. Mai 1970 1.S. Th. & G. Mautner Markhof gegen Eidgendssisches
Amt [tir geistiges Eigentum.

3. Fiir die Beurtcilung der Beschwerde sind die Madrider Ubereinkunft betreffend
die internationale Eintragung von Fabrik- oder Handclsmarken (MMA) und die Pariser
Verbandsiibereinkunft (PVUe), beide in der am 6.Juni 1934 revidicrten Fassung von
London, maBlgebend. Sie sind von der Schweiz mit Wirkung ab 24. November 1934 und
von Osterreich mit Wirkung ab 19. August 1947 ratifiziert worden.

Nach Art.61it. B Ziff. 3 PVUc in Verbindung mit Art. 5 MMA diirfen Marken zurtick-
gewiescn werden, welche gegen die guten Sitten oder gegen die éffentliche Ordnung ver-
stolen, namentlich solche, die gecignet sind, das Publikum zu tduschen. Die Pariser
Verbandsiibereinkunft betrachtet daher gleich wie die schweizerische Rechtsprechung
zu Art. 14 Abs. 1 Zill.2 MSchG cine Marke als sittenwidrig, wenn sic geeignet ist, den
Kaufer in irgend ciner Hinsicht irrezufithren, insbesondere thn iiber die Beschaffenheit
der Warc zu tduschen. Einc Marke ist daher unzulissig, wenn sic gcographische Angaben
enthélt, die zur Annahme verleiten konnten, die Warce stamme aus dem Land, auf das die
Angabc hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft. Anders verhilt es sich nur,
wenn dic geographische Angabe offensichilich bloBen Phantasiecharakter hat und nicht
als Herkunftsbezeichnung aufgefallt werden kann (BGE 93 I 571 Erw.3 und dort ange-
fihrte Entscheide, 93 1579 Erw.2, 951 474 Erw.2).

4. Das Wort «Pussta» vom ungarischen «Puszta» (Weide, Steppe) oder «puszata»
(lecr, 6dc) abgeleitet, bezeichnet in seiner urspriinglichen Bedeutung das steppenartige,
im Einzugsgebict der Theif3 (Tisza) gelegene Tiefland Ostungarns (vgl. GRAND LAROUSSE
ENCYCLOPEDIQUE, 1963 S.1913; Der Grosse Brockiiaus, 1956 Bd.9 S.467; MEYERs
Lexikown, 1928 5.1417/18; Wanrig, Das GroB3e Dcutsche Worterbuch, 1967 S.2819;
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Dunex, Rechtschreibung der deutschen Sprache, 1968 $.552). Ob in Osterreich gewisse
Gecbicte des Burgenlandces als «Pussta» bezeichnet werden, wie die Beschwerdefiihrerin
unter Hinweis auf vorgelegte Prospekte darzutun versucht, ist unerheblich. Entscheidend
ist die Gedankenverbindung, die das Wort «Pussta» beim schweizerischen Publikum
hervorruft. Vielen Schweizern ist die «Pussta» als ungarisches Steppenland von der
Schule her bekannt und cine nicht geringe Anzahl diirften sic als Touristen personlich
kennen gelernt haben. Die auf dem Frzeugnis der Beschwerdefiihrerin angebrachte
Bezeichnung «Pussta Senf» erinnert daher den schweizerischen Durchschnittskdufer
unwillkiirlich an Ungarn und an die fiir starke Gewiirze (z.B. Paprika) bekannte un-
garische Kiiche — eine Uberlegung, die dic Beschwerdcfithrerin bei der Wahl der Marke
mitbestimmt haben diirfte. Das streitige Zeichen 1st daher als echte geographische Her-
kunftsbezcichnung zu verstehen, die geeignet ist, beim Kéufer den irrigen Eindruck zu
erwecken, das Erzeugnis der Beschwerdefihrerin stamme aus Ungarn. Daran dndert —
cntgegen der Behauptung der Beschwerdefithrerin — der Werbeslogan «Alles Gute von
Mautner Markhot» nichts. Er ist auf der Marke nur unauffillig angebracht und schon
deshalb nicht geeignet, der Bezeichnung «Pussta» zweifelsfrei die Eigenschaft einer Her-
kunftsangabe zu nehmern.

Der Einwand der Beschwerdefithrerin, das osterreichische Markenamt habe ihre
Marke zugclassen, ist unerheblich. Jedes Land priift die Schutzwiirdigkeit einer Marke
nach seiner eigenen Gescetzgebung und Verkchrsanschauung. Das zeigt sich gerade darin,
daf} die Deutsche Demokratische Republik und die Bundesrepublik Dcutschland der
streitigen Marke den Schutz entweder ganz oder tcilweise verweigert haben. Ob das
osterreichische Markcnamt die Zeichen «Sprudel», « Goldrebe», «Superdrilly usw. der
Beschwerdefiithrerin geschiitzt hat, ist daher belanglos; im tibrigen sind diese Marken
hier nicht zu beurteilen.

I1I. Wettbewerbsrecht

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

Der Werbespot « Kinzig (Drano> ist so sparsam und wirkt so schnell» stellt keine
vergleichende Reklame dar und kann unter den gegebenen Umstinden auch nicht
ernsthaft im Sinne einer unzutreffenden Alleinstellung des Werbenden verstanden
werden.

Le slogan « Exnzig <Drano> ist so sparsam und wirkt so schnell» ne constitue pas
une réclame comparative et ne peut pas éire séricusement considéré comme une mise
en évidence inexacte par suile des circonstances.

SJZ 67 (1971), 1281t., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Ziirich
vom 14. Dezember 1970.

Kldgerin und Beklagte bringen Ablauf- und Syphonreiniger auf den
Markt. Die Beklagte lieB3 fiir ihr Erzcugnis am Schweizer Fernschen cinen
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Werbespot, bestehend aus ciner Bilderfolge und cinem gesprochenen
Werbetext, ausstrahlen. Der Text lautet wic folgt:

«Ablauf verstopft? Unangenehme Arbeit, nicht? Aber das hat jetzt cin Ende. Mit
«Drano». Einzig «Dranos ist so sparsam und wirkt so schnell. <Drano> 16st das dichteste
Schmutzknduel und totet alle Bakterien. Im Nu ist der Ablauf wieder frei und geruchlos.
«Drano> 6flnet verstopfte Abldufe wie der Blitz. »

Mit ihrer Klage begehrte die Kldgerin, der Beklagten sei gerichtlich zu
untersagen, dic Aussage «Einzig«Drano» ist so sparsam und wirkt soschnell»
zu verwenden. Das Handelsgericht hat die Klage u.a. mit folgender Be-
griindung abgewiesen:

4. Die Klagerin bringt vor, die Beklagte habe durch ihre Reklame das fernsehende
Publikum glauben gemacht, «Drano» sei sparsamer und wirksamer als «Sipuro»; sie
beruft sich damit sinngemal auf Art. 1 Abs.2 lit.a UWG (Herabsetzung der Leistung,
Ware usw. cines Mitbewerbers).

Die Beklagte nimmt jedoch in ihrer Werbung auf die Konkurrenzprodukte, insbeson-
dere dasjenige der Klagerin, nicht Bezug, sondern rithmt ihr eigenes Produkt. Im Vorder-
grund steht somit die cigenc Leistung, der eigene Vorsprung der Beklagten und nicht die
Leistung oder dic Ware der Mitbewerber. Eine Bezugnahme auf Mitbewerber kann in der
Herausstellung der Einzigartigkeit des Produktes der Beklagten nur mittelbar, ver-
deckt erkannt werden. Ein solcher Vergleich wird aber dem Publikum nicht erkennbar
gemacht.

Dic Kldgerin macht in diesem Zusammenhange geltend, dic Werbung der Beklagten
miisse deshalb als gegen sie gerichtet betrachtet werden, weil «Sipuro» bis dahin den
Hauptanteil am Markt aufgewiesen habe. Indcssen sind weiterc Ablaufreiniger wie z. B.
«Syphorex», «Plumbo» usw. auf dem Markte. Von einer aggressiven Richtung der
Werbung der Beklagten gegen die Klagerin kann entgegen deren Ansicht nicht gespro-
chen werden. Irgendwelche besonderen Umstéinde, die auf eine Bezugnahme der Wer-
bung der Beklagten auf dic Kldgerin schlieflen lieBen, hat die Kldgerin nicht dargetan.

Eine Herabsetzung der Leistung oder Ware der Kldgerin durch die Beklagte im Sinne
von lit.a kann somit nicht angenommen werden.

5. Sodann ist zu priifen, ob die Beklagte, wie die Klagerin weiter vorbringt, tiber ihre
eigene Warce unrichtige Angaben machte (Art.1 Abs.2 lit.b UWG), indem sie sich un-
zutreffenderweise einer Alleinstellung rithmte. Die Beklagte bestreitet, daB cs sich beim
Hinwecis auf die Sparsamkeit und schnelle Wirkung ihres Produktes iberhaupt um cinen
Qualititshinweis handle, und hilt dafiir, daBl das Wort «cinzig» von dem hier angespro-
chenen Abnchmerkreis héchstens als «marktschreierische» Werbung verstanden werde.

a) Der Hinweis auf Sparsamkeit und schnelle Wirkung eines Ablaufreinigers ist eine
wenn auch sehr allgemein formulicrte sachliche Information und beschlédgt an sich dic
fiir den Konsumenten wissenswerten Qualitaten des Produktes. Er weckt beim Werbe-
adressaten die Erwartung, dafl mit geringem Aufwand eine rasche Wirkung erzielt und
1thm somit ein gilinstiges Angebot unterbreitet werde.

b) Nach dem Wortlaut dcs beanstandeten Werbcspots soll einzig « Drano» diese Vor-
ziige in solchem AusmalB aufweisen. Anders ausgedriickt, wire «Drano» hinsichtlich
scines sparsamen Verbrauchs und seiner schnellen Wirkung das beste Produkt seincr
Kategorie schlechthin. Der Text bedeutct also, wortlich genommen, eine Anpreisung
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mit Superlativgehalt. Sie ist gekleidet in eine apodiktisch wirkende Kurzfassung. Eine
Aussage diescs Inhaltes in dieser Formulierung greift sprachlich zu hoch, um fiir voll
genommen zu werden. Sie wird gemeinhin als Ubertreibung empfunden. Ein dem Wort-
laut wirklich entsprechender Sinn liegt im vornhcerein derart aullerhalb jeder Betrach-
tungsweise, dal3 denn auch beide Parteien auf ihn iiberhaupt nicht cintraten, sondern
ihre Kontroverse tiber den Wahrhceitsgehalt des Textes auf cinen Vergleich ithrer beid-
scitigen Produkte beschriankten.

Als Mittel der Reklame gelten derartige Ubertreibungen vielfach als moralisch an-
stoflig (vgl. J.G.Scumip, Dic vergleichende Reklame, Diss. Zirich 1955, S.69). Den
Tatbestand des unlautcren Wettbewerbes setzen sie jedoch nur dann, wenn nach allge-
meiner Lebenserfahrung und den Umstdnden des einzelnen Falles das Publikum den
fraglichen Text, so wie erlautet, ernstnimmt (vgl. BGE87 11 117 Erw. 3;94 IV 36 Erw. 1).

¢) Unter diesern Gesichtspunkt fallt zunédchst in Betracht, dal} die streitige Fernsch-
werbung sich nach der eigenen Darstellung der Kldgerin an die Hausfrau wendct. Gerade
dieser aber ist der herrschende harte Konkurrenzkampf auf dem Gebiet der Putz- und
Reinigungsmittel bekannt, von denen jedes als das beste angepriesen wird. Sie wird des-
halb, will man ihr nicht jede Kritikfahigkeit absprechen, den erwihnten Werbetext nicht
dahin verstehen, ausgerechnet der Beklagten komme auf dem Sektor der Ablaufreiniger
einc Sonderstellung zu, der gegentiber alle iibrigen Mitbewerber im Riickstand seien. Sic
wird vollends nicht der irrigen Vorstellung huldigen, dal3 « Drano» und samtliche Kon-
kurrcnzprodukte einer seriosen chemisch-techaischen Vergleichsprifung unterzogen
worden seien, was allcin dic ernstgemeinte und ernst zu nehmende Behauptung einer
Alleinstellung crlauben wiirde.

Welches iibrigens effektiv der sparsamste und wirksamste Ablaufreiniger ist, hangt
von verschicdenen Faktoren wie der Anwendung von kaltem oder warmem Wasser, dem
Grad und der Art der Verschmutzung usw. ab. Die Hausfrau, die praktisch orienticrt ist,
weil} das und wird daher auch aus diesem Grunde das als «einzig» angepricsene Mittcl
der Beklagten nicht als das in jeder Hinsicht sparsamste und am schnellsten wirkende
Mittel betrachten, sondern darin ein Werturteil der Beklagten crblicken. Daran dndert
nichts, dafl sich vielleicht nach rein technisch-wissenschaftlichen Gesichtspunkten ein
Qualitatsvorsprung nachpriifen liel3e, abgesehen davon, dall die Kliagerin, die das Fehlen
eines solchen Vorsprunges zu beweisen hétte, entsprechende Kriterien nicht aufgestellt
hat.

d) Nicht nur dic Hausfrau, sondern die gesamte Bevolkerung wird in zunehmendem
Mafle mit ciner von gewiegten Fachleuten immer cindringlicher gestalteten Reklame
beriesclt. Dic systematische Meinungs- und Bediirfnisbildung hat auf wirtschafilichem
Gebiet cin Ausmall angenommen, das nachgerade sogar dic politische Propaganda
zwingt, sich derselben Methoden zu bedienen. Dic Folge und zugleich Kchrscite ist eine
beim Werbeadressaten festzustellende Abstumpfung namentlich dahingehend, daf3 er am
sachlichen Gcehalt der Werbeaussage ohne weiteres gewisse Abstriche vornimmt. Ins-
besondere werden dann die hiufigen Werbesuperlative lediglich noch im Sinne des
lateinischen Elativus (vgl. hiezu BrockHaus, Enzyklopadie, Bd.5, S.390) verstanden.
Die Deklarierung cines Produktes als «das beste» wird demnach im Bercich der Reklame
etwa mit der Aussage gleichgesetzt, dal3 es sich um ein sehr gutes Produkt handle.

¢) Der beanstandete Satz ist lediglich der Begleittext zu ciner Bilderfolge. Danach
wird ein verstopfter Lavaboablauf in ciner Wohnung gczeigt, an dem ein Mann in
Anwesenheit seiner Ehefrau herumhantiert, um den Ablauf zu entleercn. Das sei nun
vorbei, jetzt gebe es « Drano», wird gesagt. Dic Dose mit « Drano» wird vorgewiesen und
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alsdann dic rasche Wirkung von « Drano» im verstopften Ablauf demonstriert, dies unter
Hersage des eingangs zitierten Werbetextes. Dall der Sprecher hierbei dic Worte «einzig
Drano» besonders betone, dem Publikum gleichsam einhdmmere, wird von der Kligerin
sclber nicht behauptet. Auge und Ohr werden somit hauptsédchlich auf die rasche und
sparsame Wirkung von «Drano» gelenkt, was durch den weitern Text «Im Nu ist der
Ablauf frei und geruchlos», und «Drano 6ffnet verstopfte Abldufe wie der Blitz» noch
unterstrichen wird. Dies vor allem wird vom Fernschzuschauer aufgenommen und in
Erinnerung behalten, der dic zwischen das eigentliche Programm eingeschalteten und
mit Zcichenfilmen durchsetzten Werbesendungen nur mit halbem Intcresse zu verfolgen
pfegt. Die von der Beklagten gewihlte Bilderfolge ihrerseits erweckt ohnehin keine Asso-
ziationen in Richtung einer Allcinstellung ihres Produktes, was tibrigens auch gar nicht
cinfach zu bewirken wiire, so daf3 eine blo3 im Text angctoénte Alleinstellungsberithmung,
wire sie ernst zu nchmen, im Gesamteindruck von Bild und Ton derart in den Hinter-
grund treten miifte, daf3 sie auch aus dicsem Grunde beim Zuschauer nicht als solche
Eingang findct und haften bleibt.

f) In Wiirdigung aller Umstande, namentlich aber der besonderen Gegebenheiten der
hier vorliegenden Fernschreklame crweist sich somit der streitige Text als sog. «markt-
schreierische» Reklame, welche von ihren Adressaten nicht wortlich genommen und
lediglich dahin verstanden wird, daf3 «Drano» ein sehr sparsamer und sehr schnell wir-
kender Ablaufreiniger, jedoch nicht der einzige dicser Art sei. Unlauterer Wettbewerb
liegt somit auch in der Tatbestandsvariante des Art.1 Abs.2 lit.h UWG (unrichtige
Angaben iiber die cigenc Ware) nicht vor.

UWG Art. I Abs. 2 lit. d und Firmenrecht

Die Firma Brillen-Institut Chur AG unterscheidet sich firmenrechtlich deutlich
von der dlteren 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
soctale 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
déloyale.

PKG (Praxis des Kantonsgerichts Graubtinden) 1969, S.38ff., Urtcil
des Kantonsgerichtes vom 20. Oktober 1969 — (wihrend der Berufungs-
frist durch vergleichswecise Anderung der Firma in Brillen-Institut

R.W. ... Chur AG erledigt).

Aus den Erwigungen:

2. Vorerst ist zu priifcn, ob der Name Brillen-Institut Chur AG nicht schon den Be-
stimmungen iiber die Bildung der Firma von Aktiengesellschaften widerspricht. Nach
Art.951 Abs.2 OR mul sich die Firma der Aktiengesellschaft von jeder in der Schweiz
bereits cingetragenen Firma deutlich unterscheiden, ansonst der Inhaber der édlteren
Firma gemif Art. 956 Abs.2 OR auf Unterlassung des Gebrauches der neucren klagen
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die Fithrung des Betriebes als Etagengeschift lassen bel einer normal unterscheidungs-
fahigen Person in Anwendung der im Verkehr tiblichen Sorgfalt die Meinung aufkom-
men, die beiden Firmen stiinden in irgendeiner internen Beziehung zueinander. Die Kli-
gerin vermochte denn auch nicht zu beweisen, dafl auch nur einer der Tausenden von
Brillenkunden einer Verwechslung zum Opfer gefallen wire. Der Gesamteindruck, den
die beiden Firmenbezeichnungen hinterlassen, schlict praktisch eine Verwechselbarkeit
aus. Die Beklagte hat somit durch ihre Firmenhezeichnung nicht gegen die Grundsitze
von Treuund Glauben im Wettbewerbsrecht verstoBen. Dic Klage ist daher abzuweisen.

Firmenrecht

Unzuldssigkeit der Iirma «Centre Romand du Leasing SA» sowohl wegen des
Bestandteils « Centre du Leasing» als auch wegen des geographischen Hinweises
« Romand», begriindet einzig mit dem Umstand, daf die Gesellschaft eine gewisse
Bedeutung haben werde und im Welschland tafrg sein wolle.

La raison sociale « Centre Romand du Leasing SA» est illicite ausst bien en raison
des mots « Centre du Leasing » qu’en raison de I’ indication géographique « Romand»,
cette derniére étant motivée uniquement par le fait que la société aurait une certaine
importance el envisagerait de travailler en Suisse Romande.

BGE 96 1 606(T., Urteil der I.Zivilabteilung vom 17.November 1970
i.S. Perrot Duval Holding, Société anonyme de participations finan-
ciercs Perrot, Duval et Cie. gegen Eidgendssisches Amt fur das Handels-
register.

La Perrot Duval Holding S.A. contrdle neuf garages situés en Suisse
romandec. Elle se proposc de constituer une nouvelle société anonyme au
capital de 100000 fr., sous la raison sociale «Centre romand du leasing
S.A.» et qui aurait pour fondateurs huit sociétés anonymes «appartenant
au groupe Perrot Duval». Dec cclles-ci, quatre ont leur siege a Geneve, les
autres a Courgenay, Lausanne et Nyon.

L’office fédéral du registre du commerce a déclaré que la raison sociale
proposée ne pouvait pas étre admise parce qu’clle pouvait induire le public
en erreur sur la nature et 'importance de I’entreprise a créer et parce que
I’emploi dumot « romand » ne s¢ justifiait par aucune circonstance spéciale.
Il a proposé en revanche la raison sociale « Centre du leasing Perrot-Duval
ct Gie.».

Perrot Duval Holding S.A. a formé un recours de droit administratif
contre cette détermination. Le tribunal fédéral a rejeté le recours comme
sult:



4. a) Sur le fond, I"Office fédéral du registre du commerce ne refuse pas absolument &
la société en création I'emploi des termes « Centre» et « Leasing »; il en subordonne seule-
ment utilisation 4 la présence, dans la raison socialc envisagée, d’unc précision évitant
qu’ils n’éveillent dans l'esprit du public une faussc impression concernant I'importance
de la nouvelle société ct la nature de ses activités.

Cette position, qui s’appuic sur le principe de véracité consacré aux art. 944 CO et
38 ORC, est justifiée. A supposer méme que le contrat de leasing trouve surtout applica-
tion dans le commerce d’automobiles, il n’est pas réservé a ce domaine.

Le mot «centre» évoque un point d’attraction ou de rasscmblement et, s’agissant
d’entreprises économiques, une importance particuliére, qui les distingue nettement de
leurs concurrents (RO 94 1 614). L’importance du groupe Perrot-Duval et, sclon toute
vraiscmblance, celle de la société en création ne sont pas contestées. Mais il est a prévoir
que d’autres entreprises importantes pratiqueront aussi le «leasing-autos» sur une large
échclle. Il serait contraire au principe de véracité et a 'art. 44 CO que, de ces groupes,
I'un d’eux, par I’emploi dans sa raison sociale du terme «Centre», donne 'impression
qu’il occupe unc position prépondérante.

b) L’Office fédéral du registrc du commerce s’oppose au terme «romand» dans la
raison sociale, parce qu’il constitue une désignation territoriale au sens des art. 944 al. 2
CO et 46 ORC. Il faut entendre par la non sculement le territoire d’un Etat ou une partie
administrativement déterminée de celui-ci, tels les cantons, districts et communes, mais
aussi toute région géographiquc (RO 86 1 247/248). Pour qu’unc désignation territoriale
puisse figurer dans unc raison sociale, il ne suffit pas qu’elle soit vraie et qu’elle ne serve
pas uniquement de réclame, mais ellc cst encore subordonnée a unc autorisation expresse
(art.46 ORC) justifiée par des circonstances spéciales (art.43 ORC).

C’cst ’Office fédéral du registre du commerce qui détermine en premiére instance si de
telles circonstances existent. Saisi d’un recours administratif, le Tribunal fédéral ne
substitue pas sa propre appréciation a celle de I'Office. Ilse borne a vérifier que la décision
attaquéc ne viole pas le droit fédéral, c’est-a-dire & examiner si ’autorité¢ administrative
s’est référée a des critéres objectivemnent déterminants et si elle n’a pas outrepassé les
limites quc le droit assigne a sa liberté d’appréciation (RO 93 I 564 et jurisprudence citée;
94 1 560).

Selon la jurisprudence récente, I’art. 45 al. 1 ORC n’a pas pour but de prohiber toute
désignation nationalc. Il tend a prévenir des abus. La possibilité pour le requérant d’at-
teindre son but autrement que par emploi d’unc désignation nationale n’est pas un
motif suffisant pour refuser Pautorisation. Le mot «exceptions» ne signilic pas que utili-
sation de désignations nationales doive rester aussi rare que possible (RO 92 1297; 941
561). Ccs principes valent aussi pour les désignations territoriales. Des circonstances
spéciales au sens de art. 45 al. 1 ORC n’existent que si ’emploi d’une désignation natio-
nalc ou territoriale se justifie par d’autres intéréts dignes de protection que le souci de la
réclame ou le désir d’obtenir un avantage sur ses concurrents (RO 92 1 305). Un intérét
digne dc protection n’existe que si la désignation nationale ou territoriale est, comme dans
les cas jugés dans les arréts précités, un moyen d’individualiser ’entreprise, cn mettant
en évidence un élément géographiquc qui la distingue objectivement des autres.

Enlespece, cette condition n’est pas réalisée. Les circonstances spéciales invoquécs par
la rccourante résident uniquement dans 'importance de ’entreprise et dans son rayon
d’activité limité a la Suisse romandc. Ce n’est pas déterminant, sinon la majorité des
entreprises pourraient introduire dans leur raison sociale le nom de la région, du canton
ou de la localité ou elles travaillent. Il a été jugé que «l’emploi d’une adjonction terri-



toriale dans une raison de commecrcc ne se justifie pas par le simple motif qu’elle désigne
le territoire sur lequel la société a sonsiege et o elle déploie son activité» (arrét non publié
«North American Plans Management Company Limited, Nassau, succursale de Genéve»
du 21 mai 1968, consid. 4 in fine). De plus, ’adjectif «romand » est de nature a renforcer
Peffet publicitaire prohibé du mot «centre».

c) Des lors, en déclarant inadmissible la raison sociale proposée par la recourante,
I’Office fédéral du registre du commerce n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation,

AO — Ausverkaufsordnung

1. Eine in Anwendung der eidgenissischen Ausverkaufsordnung vom 16. April
1947 — AO — getroffene Verfiigung stiitzt sich auf §ffentliches Recht des Bundes
und kann daher mit Verwaltungsgerichisbeschwerde angefochten werden (Art.
97 Abs. 1 OG, Art.5 VwG ).

2. Priifung der Beschwerde, obwohl ein aktuelles praktisches Interesse fehlt.

3. Begriff der offentlichen Ankiindigung im Sinne des Art. 1 AQ. Ankiindigungen
im Innern eines Warenhauses.

4. Der Entzug der Ausverkaufsbewilligung ist nur zuldssig, soweit er dem Schutz
von Trew und Glauben dient. Dabei ist der Grundsatz der Verhdltnismdfigkeit
zu beachten.

1. Une décision appliquant I’ ordonnance du 10 avril 1947 sur les liquidations et opéra~
tions analogues — O L—est fondée sur le droit public de la Confédération et peut étre
attaquée par la voie du recours de droit administratif (art. 97 al. 1 O, 5 LPA).

2. Examen du recours, nonobstant le défaut d’intérét pratique et actuel.

3. Notion d’annonce publique, au sens de art. premier OL. Cas des annonces

Saites a Uintérieur d’un grand magasin.

4. Le retrait de autorisation de procéder & une vente au rabais n’est admissible
qu’en tant qu’tl sert & protéger la bonne foi. La déciston de retrait doit au demeu~
rant respecter le principe de la proportionnalité.

BGE 96 I 4151%., trad.fr. JT 1971 I 86, Auszug aus dem Urteil der Ver-
waltungsrechtlichen Kammer vom 9. Oktober 1970 1.8, Innovazione
S.A. gegen Consiglio di Stato del canton Ticino.

AO Art. 1
Die Durchfiihrung regelmdfig wiederkehrender Verkaufstage mit doppelter Rabatt-
gewdhrung stellt keine ausverkaufsihnliche Veranstaltung dar.

L’organisation réguliérement répétée de jours de vente avec double rabais ne constitue
pas une action similaire @ une liquidation au sens de la lot.

BOS (Bericht des OG des Kantons Solothurn) 1969, S.1071f., Urteil des
Obergerichtes des Kantons Solothurn vom 19. Februar 1969.
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Nach der Strafanzeige fihrt der ACV beider Basel jeden Monat einen sogenannten
«Raoslitag» durch, an dem seinen Kunden ein doppelter Rabatt gewahrt wird. Dieser
«Roslitag» wurde im Basler Ring-Anzciger, der auch in den Dornecker Gemeinden
erscheint, und an den Schaufenstern der ACV-Filialen des Bezirkes Dorneck angekiin-
digt. Auf Grund eines Polizeirapportes wurde dem ACV beider Basel mit Schreiben der
Gewerbce- und Handelspolizel des Kantons Solothurn vom 29. August 1968 Strafanzeige
angedroht, sofern der «Réslitag» im Basler Ring-Anzeiger weiterhin angckiindigt
werde. Trotz dieser Warnung erschien das Inscrat mit der Ankiindigung 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 den verantwortlichen Reklamechef des ACV beider
Basel.

Der Sachverhalt ist unbestritten. Der «Roslitag» des ACV beider Bascl mit Gewéh-
rung doppclter Riickvergiitung wurde im Jubildumsjahr 1965 eingefithrt und ist seither
withrend eines bestimmicen Tages einmal im Monat abgehalten worden. Streitig ist, ob
in rechtlicher Hinsicht einc bewilligungspflichtige Verkaufsveranstaltung im Sinne der
AQ vorlicge. Bewilligungspflichtige Verkaufsveranstaltungen werden in Art. 1 Abs. 1 AO
wie folgt umschricben:

«Ausverkiufe und dhnliche Veranstaltungen im Sinne dieser Verordnung sind Ver-
anstaltungen des Dctailverkaufes, bei denen dem Kaufer durch 6ffentliche Ankiindigung
in Aussicht gestellt wird, dal ihm voriibergehend besondcre, vom Verkaufer sonst nicht
gewihrte Verglinstigungen zukommen werden. »

Dic Bewilligungspflicht im Sinne von Art.4 AQ ist nur dann gegeben, wenn bei der
behaupteten ausverkaufsdhnlichen Veranstaltung des ACV —ein cigentlicher Ausverkauf
gemil Art.2 Abs.1 AO liegt, wie der Kassationskldger mit Recht bemerkt, nicht vor —
das Tatbestandsmerkmal der voriibergchend besonderen Vergiinstigung erfullt ist. Beim
angckiindigten «Roslitag» des ACV wird weder auf eine allgemeine Beschriankung des
Angebotes auf bestimmtie Warenvorrite (BGE 78 IV 123) noch auf blof3 saisonbedingte
Artikel (BGE 82 IV 112) hingewiesen. Es wird vielmehr lediglich auf cine Kaufsgelegen-
heit mit gencrell und allmonatlich wahrend cines Tages verbilligten Waren aufmerksam
gemacht. Der Veranstaltung kommt also wiederkehrender Daucrcharakter zu. Art.2
Abs.2 AO beinhaltet ausdriicklich, daf3 dic Unterstellung der ausverkaufsdhnlichen Ver-
anstaltungen unter die Bewilligungspflicht nur erfolge, wenn die Voraussetzungen von
Art.1 AO, somit u.a. dic Voraussctzung des voriibergehenden Vorteils, gegeben sind.

Der Begriff «voritbergehend» im Sinne des Art. 1 Abs. 1 AO ist nirgends umschrieben,
doch wird er in einem Urteil des Obergerichtes des Kantons Zirich vom 21. Mirz 1968
(SJZ 64, 23511.) in Sachen Denner in ausfihrlicher Wcisc ausgelegt. Es wird in diesem
Entscheid u.a. darauf hingewicsen, dafl das Bundesgericht gerade im Umstand, ob eine
Werbung als einmalige Aktion mit Sondervergiinstigung aufgczogen sei oder nicht, das
Kriterium crblicke, an dem sich die Unterstellung unter die Bewilligungspflicht gemal
AO entscheide (BGE 81 IV 195). Das Bundesgericht erachte z. B. in eincr ohne Bewilli-
gung angekiindigten cinmaligen Verkaufsaktion eincs Restpostens Tuch, die sich nur
gerade auf cinen bestimmten Vorrat bezicht, besonders giinstige Preise in Aussicht stellt
und nicht wiederkehrt, eine von Art.1 Abs. 1 AQ erfal3te Ausverkaufsveranstaltung (SJZ
64, S.236f.). In glcicher Weisc wecist das Ziircher Obergericht in einem Entscheid
(ZR 52 Nr.111) auf das einmalig AktionsmaBige hin, wenn ein Doppelrabatt nur wah-
rend einer bestimmten Zeit gewdhrt werde, was daraufschliefen lasse, daB die Vergiinsti-
gung nur eine voribergehende sei.



Im vorliegend zu beurteilenden Fall des ACV beider Basel ist also dic Verkaufsaktion
nicht einmalig, sondcrn cine monatlich wiederkehrende, dauernde Institution. Damit ist
auch dargetan, daBl keine «sonst nicht gewihrte Verglnstigung» im Sinne von Art. 1
Abs.1 AO vorliegt, sondern gegenteils eine auch sonst — wenn auch nicht tdglich —
offerierte Verguinstigung. Mit dem allmonatlich im Basler Ring-Anzciger erscheinenden
Inserat «nichster monatlicher Roslitag» mit der Terminangabe, an wclchem Tage die
doppelte Riickvergiitung vom ACV gewihrt wird, wird nach der tblichen Verkehrs-
auffassung beim Leser nicht der Eindruck erwcckt, es handle sich nur um einen einmali-
gen Preisvorteil. Damit ist auch erwiesen, dafl nach der Verkehrsauffassung, in welcher
H.WypLER das entscheidende Kriterium fiir die Unterstellung unter die Bewilligungs-
pflicht gcma3 AO erblickt, der Preisvorteil kein voriibergehender ist (vgl. « Ausverkdufe
und ausverkaufsdhnliche Veranstaltungen in wettbewerbsrechtlicher Beleuchtung»,
Diss. Zurich 1957, S.17, zit. in SJZ 64, S.238). Dabei kommt e¢s nach WYDLER auf den
subjcktiven Eindruck beim jeweiligen Kreis der Adressaten und ihr Urteilsvermogen in
bezug auf dic Einmaligkeit an. Es kann jedoch im vorliegenden Falle nicht angenommen
werden, die Adressaten, an dic sich dic beanstandeten Inserate wenden, kénnten den
Unterschied zwischen dem durch den ACV propagicrien monatlich wicderkehrenden
«Roslitag» und einem Ausnahmeverkauf im Sinne von Art.2 Abs.2 AO nicht klar er-
kennen. Der Konsument kommt schon deshalb nicht auf den Gedanken, es handle sich
vorlicgend um cine ausverkaufsdhnliche Veranstaltung, weil zur Zeit, wihrend welcher
dic angefochtenen Inserate crschicnen, keine Ausnahmeverkaufe stattzufinden pflegen.
Zudem weist schon das crste der Inserate vom 4.September 1968 auf den «nichsten
monatlichen Réslitag» hin, was den Nachweis dafiir erbringt, daf die in Frage stehende
Verkaufsveranstaltung des ACV schon zuvor allmonatlich stattfand und folglich nicht
blofy voribergechender Natur war.

Ausverkauf und Ausnahmeverkauf bestchen in der Regel aus verschiedenen Preis-
reduktionen auf diversen Artikeln, die nicht um einen bestimmten Prozentsatz herab-
gesetzt sind. Der Kéufer weifl nicht zum voraus, mit welchen Preisreduktionen und bei
welchen Artikeln er mitsolchen rechnen kann. Er nimmt den gerade sich bietenden Preis-
vortcil wahr, in der Meinung, es handle sich um eine einmalige giinstige Gelegenheit.
Der Kaufer rechnet nicht mit der Wiederkehr einer gleichen oder dhnlichen einmalig
billigen Einkaufschance bei cinem bestimmten Artikel. Praktisch stellt sich daher kaum
ein Kunde fir seine Einkdufe nur auf Ausverkidufe cin, jedenfalls nicht in bezug auf
Lebensmittel. Es ist im Gegensatz zum «Roslitag» des ACV auch ungewifl, ob in der
Auswahl cines Ausverkaufs oder Ausnahmeverkaufs sich gerade die benétigte Ware in
passender Form und zusagendem Geschmack usw. befindet; zudem ist die einmalige
Begiinstigung nach Hohe und Ware verschieden. Anders liegen die Verhéltnisse im vor-
liegenden Falle, wo der Kaufer zum vornherein weil3, welche Waren er jeweilen am Tage,
der doppelrabattberechtigt ist, mit diesem zum voraus bestimmten Preisvorteil kaufen
kann. Es handclt sich nach dem angcfochtenen Inserat um das iibliche Sortiment, aus-
genommen Frischprodukte und einige wenige Artikel. Der Preisvorteil ist am « Roslitag»
des ACV nach Héhe und Artikel nicht variabel, und der Kaufer kann sich entsprechend
einstellen. Er kann damit rechnen, scinen Bedarf an bestimmten Waren an diesem Tage
preisgiinstiger decken zu konncen, weil die bendtigte Ware vorhanden ist. Der Kéufer kann
sich namentlich darauf verlasscn, dafl dicse giinstige Einkaufsméglichkeit im darauf-
folgenden Monat wiederkehrt, also nicht im Sinne von Art.9 Abs. 1 AO blof3 vortiber-
gehend ist. Im vorlicgenden Fall kann man sich im Gegensatz zum Ausnahmeverkauf
iberlegen, ob man den Vorteil, der sich gleich bleibt, jetzt oder spater wahrnehmen will
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{vgl. 8JZ 64, 8.238f., BGE 81 IV 195, R.FLUELER, Die rechtliche Regelung des Ausver-
kaufswesens in der Schweiz, Diss. Bern 1957, S.781.).

Beim propagandierten monatlichen «Réslitag» des ACV ist Belebung und Werbung
des Verkaufs und damit der vermchrte Absatz der Waren cinziger Zweck. Was beim
Ausnahmeverkauf noch als Nebenzweck cine Rolle spielt, nimlich dic R4umung be-
stimmter Warenbestinde, entfillt. Verkauft wird nur das iibliche Sortiment und an sich
zum gewohnlichen Preis, wenn auch mit doppelter Riickvergutung. Demgemil3 ist auch
der Zeitabstand von einem «Roslitag» zum andcrn von jenem bei Ausnahmeverkaufen
verschicden. Der monatliche Turnus beim ACV ergibt sich nicht wie bei den Geschiiften,
die nur Ausnahmeverkiufe durchfithren, aus dem von Zcit zu Zeit entstehenden und
wicderkehrenden Bediirfnis nach Raumung von Waren, Schaf{fung von Platz usw., son-
dern es handelt sich beim «Roslitag» des AGV um einen Turnus aus Reklame- und Um-
satzgriinden. Zudem fallen die monatlichen « Réslitage» nicht, wie bet den Ausnahme-
verkdufen, nur in dic geschéftsflaue Zeit, weshalb es nicht angeht, jene doppelrabatt-
bercchtigten Tage des ACV analog wie ausverkaufsdhnliche Veranstaltungen anderer
Geschafte des Detailverkaufes zu behandeln und somit der Ausverkaufsordnung zu
unterstellen (vgl. SJZ 64, S.239, BGE 53 I 1971, und dort zitierte Entscheide, BGE 78 IV
126, ZR 36, Nr.155).

Aus den bisherigen Ausfithrungen crgibt sich, daf3 im vorlicgenden Falle in wesentli-
chen Punkten keine ausverkaufsihnliche Veranstaltung crblickt werden kann, denn es
gebricht namentlich am Tatbestandsmerkmal der voriibergechenden Verglinstigung.
Demnach kann dic Institution der monatlichen «Réslitage» des ACV nicht der Bewil-
ligungspflicht der Ausverkaufsordnung unterstellt werden. Die monatlich wiederkeh-
rende Verkaufsveranstaltung des ACV stellt daher keine Gesetzesumgehung und somit
keinen RechtsmiBbrauch dar. Gesetzwidrige Ausverkdufe sind eine Sonderform des
unlauteren Wetthbewerbes. Ein unlauteres Vorgehen ist indes bei der Werbung des ACV
nicht crkennbar, und es liegt keine Irrefithrung des Kaufspublikums vor. Das Kaufs-
publikum weill im Gegenteil genau, woran es ist, namentlich in bezug auf die Dauer des
vergiinstigten Einkaufs. Der ACV beider Basel hat daher mit der Anwendung eines
legalen Sonderinstitutes keine Gesctzesverletzung begangen. Er hat lediglich von der
erlaubten Handels- und Gewerbefreiheit Gebrauch gemacht, wenn auch ctwas intensiv
und die Konkurrenz herausfordernd. Nur eine ausdriickliche Erweiterung der Vorschrif-
ten Uber die Ausnahmeverkidufe vermochte den vorliegenden Tatbestand den Bestim-
mungen der Ausverkaufsordnung zu unterstellen. Es ist somit eine Gesctzesumgehung zu
verncinen (vgl. SJZ 64, S.239f{., und dort ziticrte Entscheide).

Nach diesen Erwigungen ist zur Geniige dargetan, daB der Gerichtsprasident den
Sachverhalt rechtlich in zutreffender Weise gewiirdigt hat. Der Freispruch des verant-
wortlichen Recklamechefs des ACV stellt deshalb keine unrichtige oder mangelhafte
Anwendung des Strafgesetzes nach § 421 Zifl. 5 StPO dar. Das Kassationsbegehren ist
daher abzuweiscn.

AO Art. 1 Abs. 1

Die Ausdriicke « Basar», « Discount» oder « Discount-Basar» in Inseraten und
Flugblittern weisen nicht auf eine voriibergehende Vergiinstigung im Sinne dieser
Bestimmung hin; thre Verwendung ist daher nicht unstatthaft.



Les termes « Bazar», « Discount» ou « Discount-Bazar» dans des annonces et des
prospectus ne font pas penser a des avantages temporaires au sens de cet article; leur
emplot est done licite.

SJZ 67 (1971), 431L., Urtcil des Obergerichtes des Kantons Solothurn
vom 2. April 1969, und BOS (Bericht des OG Solothurn) 1969, 1111f.

Aus den Erwdigungen:

Ob das Tatbestandsmerkmal einer voritbergehend gewiahlten Vergiinstigung vorliegt,
ist allein nicht danach zu bestimmen, welchen Eindruck das Flugblatt beim Publikum
erwecken mufite (BGE 82 IV 114). Feststeht, daBl weder cine Beschriinkung des Ange-
botes auf bestimmte Warcnvorrite (BGE 78 IV 123) noch ein Hinweis auf saisonbe-
dingte Artikel (BGE 82 IV 112) dem Flugblatt zu entnehmen ist. Der Eindruck cines vor-
tibcrgehenden Preisnachlasses kénnte allenfalls durch die Preisangaben erweckt werden:
Im fraglichen Flugblatt werden 45 Artikel angcboten. Aufjeden Artikel wird jeweils mit
einem Pfeil hingewiesen, derinnen Raum 148t fiir die Preisangabe (gro8 und fett gedruckt)
und die Bezcichnung des Artikels mit Angabe von Gréfie, Farbe usw. (in Kleindruck).
In sieben Fallen ist nun neben dem fettgedruckten noch cin anderer, hoherer Preis in
Kleinschrift angegeben..Falls in diesen Fillen der klcingedruckte, hthere Preis als der
Normalpreis, der fettgedruckte, niedrigere Preis als voriibergchendes Sonderangebot
erscheinen wiirde, kénnte darin unter Umstdnden ein Versto3 gegen die Ausverkaufs-
ordnung erblickt werden. Dics ist indessen nicht der Fall: In zwel der sicben Fille bezieht
sich die héhere, kleingedrucktc Preisangabe eindeutig auf andere GroBen desselben
Artikels. In den tibrigenfun{Fallen ist der Bezug nicht ohne weiteres ersichtlich; dic klein-
gedruckte Preisangabe steht jeweils im Zusammenhang mit Farbbezeichnungen, so daf3
der héhere Preis moglicherweise fir dic betreffenden Artikel in der spezicll genannten
Farbausfihrung gilt. Jedenfalls fehlt jeder Hinweis darauf, da3 der kleingedruckte Preis
den normalen, der fettgedruckte einen voriibergehenden Sonderpreis bezeichnen wiirde,
etwa eine Angabe: Friher —jetzt. Ausden Preisangaben ist also nichts abzuleiten, wonach
das Flugblatt beim Publikum den Eindruck einer voriibergehend gewihrten Verglinsti-
gung erwecken miil3te.

Ist aus der Bezeichnung «Discount-Basar», die in groBen Lettern auf der Titelseite des
Flugblattes figuriert, abzuleiten, es handle sich um cine voritbergehendc Vergiinstigung ?
Das Wort «Basar» deutet begrifflich keincswegs auf cine voriibergehende Institution hinj;
hoéchstens in Zusammenhang mit einem anderen Substantiv oder einem Adjektiv, ctwa
in der Zusammensetzung « Wohltatigkeitsbasar». Vorlicgend fehlt es an einem Subjektiv
oder Adjektiv, das dem Wort «Basar» einen solchen Sinn verleihen wiirde. Das Wort
«Basar» soll hier Assoziationen erwecken zu einem oricntalischen Basar, zu etwas
Fremdlandischen, dem Publikumsgeschmack entsprechend. Allenfalls der Basar als
der Ort, wo alle méglichen Waren unter dem gleichen Dach zu finden sind. Auch das
Wort «Discount» steht in kecinem Zusammenhang mit «voriibergchend». Discount
bedeutet Zinsabzug beim Verkauf einer spater falligen Forderung. Das Wort wird heute
in viclerlei Zusammenhang verwendet : Discount-Liden, Discount-Preise. Diese Bezeich-
nung will offenbar besagen, dal der Warenumsatz so rasch erfolgt, da3 der Einkaufdirekt
aus dem Verkauf der betreffenden Waren bezahlt werden kann, mithin cine Diskontie-
rung der Forderungen aus dem zukiinftigen Verkauf zur Bezahlung der Einkdufe nicht
mehr notwendig ist; Discount-Preise sind dann um den Discount billigerc Preise, wobeli,
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um den raschen Warenumsatz zu gewéhrleisten und die Waren weiter zu verbilligen, auch
dic Dienstleistungen beim Warenabsatz auf ein Minimum eingeschriankt werden. — Es
ist somit festzuhalten: Weder diec Bezcichnung «Basar» noch die Bezeichnung «Dis-
count» und auch nicht dic Kombination «Discount-Basar» sind geeignet, beim Publi-
kum den Eindruck einer voriibergchenden Vergiinstigung zu erwecken.

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

Ein Boykott verletzt den Grundsatz der Verhdlinismafigkeit des Eingriffes in das
Rechtsgut der wirtschaftlichen Persinlichkeit und der Wetthewerbsfreiheit, wenn
nach den konkreten Gegebenheiten anzunehmen ist, dafs das vom Kartell angestrebte
Ziel auch auf weniger eingreifende, schonende Weise zu verwirklichen gewesen
wdre.

Un boycottage lése le principe de la proportionalité de la violation du droit de la per-
sonnalité économique et de la liberté de concurrence, s'il peut étre présumé d’ aprés les
ctrconstances concrétes que le but recherche par le cartel aurait également pu étre
réalisé d’une fagon moins rigoureuse.

ZR 69 (1970) Nr.103, Beschluf der II. Zivilkammer des Obergerichtes
des Kantons Ziirich vom 20. Februar 1970, und VSK 1970, 22911, 1. S.
Waltstetter Drogerie Speck, Luzern gegen B.Bergerat, Genf und Mit-
beteiligte.

Der Einzelrichter im summarischen Verfahren des Bezirksgerichtes
Zirich und das Handelsgericht des Kantons Ziirich hatten den Beklagten
verboten, die gegenitber dem Klidger angeordnete kollektive Liefersperre
zu befolgen (vgl. Entscheide in «Mitteilungen» 1970, S.491t.). Das Ober-
gericht wies den gegen den Entscheid des Handelsgerichtes gerichteten
Rekurs u.a. mit folgender Begriindung ab:

Die mit dem Rekurs erneut vertretene Auffassung der Beklagten, die Beweislast sei
umzukehren, wenn eine Kartellvorkehr prima facie durch einen Rechtfertigungsgrund des
Art. 5 KG gedeckt sei, bzw. im MaBnahmeverfahren sei die Bewcislast sogar generell um-
zukehren, ist bereits vom Einzelrichter und von der Vorinstanz mit zutreffender Begriin-
dung verworfen worden.

In der Rekursschrift machen die Beklagten noch zusitzlich geltend, es ergebe sich
aus dem Urteil des Bundesgerichtes in Sachen Rentchnick (BGE 94 IT 329 = Pr 58
Nr.103), dal3 die Rechtfertigung von KartellmaBnahmen gemil3 Art.5 KG praktisch
immer die Einholung eines Gutachtens voraussetze; die Einziehung von Gutachten sei
aber im Verfahren betreffend vorsorgliche MaBnahmen grundsitzlich nicht zuldssig,
weshalb ein beklagtes Kartell wahrend der Dauer des Hauptprozesses in cine schwere Not-
lage geraten kénne; es besteht die Gefahr, dall wiahrend der Proze3dauer die vom Kartell
zuschiitzende Marktordnung zusammenbreche, so daf3 auch ein fiir das Kartell giinstiger
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Ausgang des Hauptverfahrens ihm nichts mehr niitze; daraus misse gefolgert werden,
daf3 an dic Glaubhaftmachung von Rechtfertigungsgriinden im MaBnahmeverfahren
keinc allzu hohen Anspriiche zu stcllen scien.

Dieser SchluBfolgerung kann nicht beigepflichtet werden. Im angefiihrien Falle hat
das Bundesgericht festgestellt, der angefochtene Entscheid — der in einem Hauptproze3
erging — enthalte keinerlei Feststellungen tiber die von der beklagten Kartellorganisation
nachzuweisenden Tatsachen, und es trug der Vorinstanz daher auf, hieriiber die Akten
durch Einholung ciner Expertise bzw. eines gutachtlichen Berichtes der Kartellkommis-
sion zu ergédnzen. Damit brachte es zum Ausdruck, daf fiir dic Rechtfertigung von Kar-
tellvorkehren gemi3 Art.5 KG ein schliissiger Beweis gelcistet werden muB3, der geeignet
ist, die volle Uberzeugung des Gerichtes zu begriinden. Im MafBnahmeverfahren geniigt
indessen die bloBe Glaubhaftmachung, das heiB3t, es muB fiir die Richtigkeit der behaup-
teten Tatsachen eine gewisse Wahrscheinlichkeit sprechen, auch wenn das Gericht noch
mit der Méglichkeit rechnet, daB3 sie sich nicht verwirklicht haben kénnten (GULDENER,
Schweizerisches Zivilprozefirecht, S.342 Anm.24). Welches Mal3 von Wahrscheinlich-
keit im Einzelfalle zu fordern ist, hat der Richter nach pflichtgemiBem Ermessen zu
entscheiden. Vorliegenden Fallesist davon auszugehen, daf3 nach schweizerischer Rechts-
auffassung der Boykott grundsitzlich unerlaubt ist, weil cr das Personlichkeitsrecht des
Betroffenen, niamlich sein Recht auf freic Betdtigung sciner Persénlichkeit im Wirt-
schaftsleben, verletzt. Wird vom Kartell behauptet, die an sich widerrechtliche Wett-
bewerbsbehindcrung sei ausnahmsweise zulissig, so diirfen dic hicfiir angefithrten Tat-
sachen nicht lcichthin als gegeben betrachtet werden. Vielmehr sind an die Glaubhafi-
machung von Griinden, welche die Widerrechtlichkeit ausschlieBcn sollen, strenge An-
forderungen zu stellen.

2. Dic Frage, ob der Klidger glaubhaft dargetan habe, daB die iiber ihn verhiangte
Liefersperre eine erhebliche Wettbewerbsbehinderung darstelle, ist von der Vorinstanz
mit Recht bejaht worden. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung muf3 Art. 4 KG
nach dem fundamentalen Grundsatz des Gesetzes ausgelegt werden, das auf der Respek-
tierung des als personliches Freiheitsrecht verstandenen Rechtes auf freien Wettbewerb
beruht; es muB3 daher grundsitzlich jede Behinderung dieser Treiheit als erheblich
bewertet werden, es seil denn, sie sci so leicht, daB sie nur geringfiigige Unzukémmlich-
keiten zur Folge hat, dic ohne jede praktische Tragweite fiir die EntschluBfreiheit des
Betroffenen sind ; ist die Benachteiligung fiihlbar genug, um das wirtschaftliche Verhalten
des Betroffenen direkt oder indirckt zu beeinflussen und seine Freiheit in der Gestaltung
seiner wirtschaftlichen Betitigung zu beschrianken, so liegt eine crhebliche Beeintrichti-
gung im Sinne des Art. 4 KG vor (BGE 94 IT 329 = Pr. 58 Nr. 103 Erw. 3 lit.b).

Im Lichte dieser Ausfithrungen erscheint jedenfalls die Liefersperre beziiglich der drei
Depotmarken des Kligers als erhebliche Wettbewerbsbehinderung, und es kénnte an
sich dahingestellt bleiben, ob auch die fiir ihn bestchende Unméglichkeit, dic Produkte
der andern Mitglieder der « Grof3en Vierzehn» inskiinftig auf den offiziellen Vertriebs-
wegen zu bezichen, diescn Tatbestand erfiille. Die Beklagten fechten in der Rekursschrift
die dahingehende Feststellung der Vorinstanz an, indem sie geltend machen, die cr-
wihnte Unméglichkeit sel nicht cine Folge des Boykotts. Die tibrigen Lieferanten der
«GrofBlen Vierzehn» hitten dem Kldger schon vor der Verhdngung der Licfersperre auf
Grund ihrer individuellen Vertriebspolitik keine Depots gewihrt, und wenn sie im heu-
tigen Zeitpunkt dazu nicht geneigt scien, so sei das cbenfalls keine Folge des Boykotts,
sondern des Verhaltens des Klidgers. Dazu komme, daf3 ein groBer Teil der «groflen
Marken» ihm cinfach deshalb kein Depot einrdumc, weil sein Geschift den von ihnen
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in der Schweiz gestellten Anforderungen nicht entspreche. Tatsache ist aber, daf es dem
Kldger durch den BoykottbeschluB3, dem sich alle Konventionsmitglieder unter der An-
drohung hoher Vertragsstrafen zu unterziehen hatten, praktisch verunméglicht wurde,
von einem weiteren Mitgliede der « Groflen Vierzehn» ein Depot eingerdumt zu erhalten.
Daf diese Unmoglichkeit auch ohne den Boykott bestanden hiattc, ist kaum anzunchmen.
Der Kliger war im Zeitpunkte des Boykotts seit mchreren Jahren Depositér der Beklagten
1-3. Sein Geschéft entsprach somit offenbar den Vorstellungen dieser Lieferanten vom
erforderlichen «standing», von dem sic den Vertrieb threr Luxusmarken abhingig
machen (vgl. den Bericht der Kartcllkommission vom 14. April 1969, « Dic Preisbindung
auf dem Kosmetika- und Parfumeriemarkt», Veroilentlichungen 1969, Heft 2, S.137).
Daf3 die Anforderungen, welche dic iibrigen Lieferanten der «Groflen Vierzehn» an
die Depotwiirdigkeit cines Detaillisten stellen, héher scien als diejenigen der Beklagten
1-3, ist nicht behauptet worden, und es ergeben sich hiefiir auch aus den Akten keine An-
haltspunkte. Es wére daher ohne den Boykott durchaus nicht auszuschlieBen gewesen,
dafB3 der Klager noch vom einen oder andern Lieferanten der « Grofen Vierzehn» als
Depositir akzeptiert worden wiare. Kdame es somit auf diese Frage iibcrhaupt noch cnt-
scheidend an, so wire sic cher zu bejahen.

Mit Recht hat die Vorinstanz festgestellt, da3 als Surrogate fiir die dem Kliger ent-
zogenen Depotmarken zum vornherein nur andere «grofle Marken», soweit sic nicht
unter dic Konvention fallen, in Frage kdmen, dal3 es aber dem Klager praktisch nicht
moglich wire, innert niitzlicher Frist entsprechende Dcpotvertrdge abzuschlieBen. In
dicsem Zusammenhang fithrte sie auch aus, cs sci abgeschen davon wenig wahrscheinlich,
daB3 die Kundschaft andere «grofBe Marken» ohne weiteres als Ersatzprodukte hinnch-
men wirde. Die Beklagten wollen letzteres nicht gelten lassen. Sie weisen darauf hin,
daB viele Kundinnen ihre Kosmetikmarken hiufig wechseln oder Produkte verschiedener
Marken gleichzeitig verwenden wiirden. Dies mag zutreffen. Wenn abcer einc Kundin
ein Produkt, dem sie bisher aus Griinden des personlichen Geschmackes und der indi-
viduellen Vertraglichkeit den Vorzug gab, durch cin anderes ersetzen will, so wird sie
diesen Entschluf} in aller Regel aus cigenem Antrieb fassen. Die Tatsache, dal ihr Hand-
ler das bisher verwendete Parfiim odcr Schénheitsmittel nicht mehr fiithrt, wird sie nicht
zu einem solchen Wechsel, sondern eher dazu veranlassen, sich bei der Konkurrenz cin-
zudecken. Der Klager mui3te also mit dem Verlust eines Teils seiner bisherigen Kund-
schaft rechnen, ohne die Moglichkeit zu haben, diesen Verlust innert niitzlicher Frist
durch die Fithrung gleichwertiger Marken auszugleichen.

Daf3 die Liefersperre geeignet war, den Kligcr in seincr Entscheidungsfreihceit in er-
heblichem MaBe zu beeintrichtigen, geht auch aus dem crwithnten Berichte der Kartell-
kommission hervor. Es wird darin ausgefiihrt, kein Depositir, ob Spezialgeschift, Apo-
theke, Drogerie, Coiffeursalon oder Warenhaus, kénne es riskieren, von den «Groflen
Vierzehn» boykottiert zu werden, wenn das Geschift oder die Kosmetik- und Parftimerie-
abteilung des betreffenden Geschiftes weitergefiihrt werden solle (S.145), und wieder-
holt darauf hingewicsen, die Konvention zwinge auch die Warenh&user zur strikten
Einhaltung der Precis- und Vertriebsbindung, da selbst fiir sie das Risiko eincs Boykotts
durch die «GroBen Vierzehn» zu grof sei (S.145 und 148). Damit wird zugleich der
Behauptung der Beklagten, dal3 ¢s dem Klidger ohne weiteres moglich wire, auf Ersatz-
produkte auszuweichen, der Boden entzogen ...

3. Nach Art.5 Abs.1 KG ist die Wettbewerbsbchinderung zulissig, sofern die Vor-
kehren des Kartells durch tiberwicgende schutzwiirdige Interessen gerechtfertigt sind
und sic die Freiheit des Wettbewerbes im Verhiltnis zum angestrebten Ziel sowie nach
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d) Grofles Gewicht legen die Beklagten auf die Feststellung der Kartellkommission in
ihrem auf 30. Mai 1969 abgeschlossenen Berichte « Die Preisbindung auf cinigen wich-
tigen Verbrauchsgiitermarkten» (Verdifentlichungen 1969, Heft 2, S. 169), wonach cine
individuclle Preisbindung sich auf die Dauer wohl nur aufrcchterhalten lasse, wenn sie
kollektiv durchgesetzt oder wenn ein Markcnartikel nur tiber ausgewihlte Vertriebsstel-
len dem Verbraucher abgegeben werde. Die Bedeutung dicscr Feststellung wird indessen
wesentlich abgeschwiécht durch die Ausfiihrungen derselben Kommission im kurz vorher
crstattcten spezicllen Bericht tiber die Preisbindung auf dem Kosmetika- und Parfiimerie-
markt (a.a.0. S.151/152). Dieser Bericht kommt zum Ergebnis, die gesamte Situation
aufdem in Frage stehenden Markt erscheine cigentiimlich; essei nurschwer verstindlich,
weshalb auf einem Markte, der dic geschilderten Besonderheiten aufweise, eine kollektive
Durchsetzung individueller Preisbindungen nétig sein sollte, um cben dicse Besonderhei-
ten zusétzlich sicherzustellen. Weiter wird im Berichte festgchalten, es kénne unter den
gegebenen Umsténden den interessiertcn Abnchmern, dic nicht beliefert wiirden, fiiglich
iiberlassen bleiben, sich mit den privatrechtlichen Mitteln des Kartellgesetzes zur Wehr
zu setzen.

Es kann somit kcine Rede davon sein, dafl die Ausfithrungen der Kartcllkommission
geeignet scien, die Notwendigkeit der von den Beklagten ergriffenen Mafinahmen dar-
zutun. Bei Beurteilung einer die individuclle Freiheit berithrenden Kartellstreitigkeit
missen stets dic den konkreten Gegebenheiten eigenen Tatsachen berticksichtigt werden
(BGE 94 IT 340 Frw. 5 a. E.). In dieser Hinsicht fallt vorliegenden Falles in Betracht, da
bei den dem Kliger vorgeworfenen Preisunterbietungen, selbst wenn sic ecrwiesen wiren,
nicht von eincm schwerwiegenden VerstoBe gegen die Preishindung gesprochen werden
konnte. Eine Verletzung von Depotvertriagen lag nicht vor, und esist auch nichtdargetan,
daB der Klédger planmiaBig und in erheblichem Umfange gegen dic Preisbindung ver-
stoBen habe. Bei dieser Sachlage erscheint das von den Beklagten verwendete Mittel des
Boykotts als tibermaBige Beeintrachtigung. Es verletzt das Prinzip der VerhilinismiBig-
keit des Eingriffs in das an sich geschiitzte Rechtsgut der wirtschaftlichen Personlichkeit
und der Wettbewerbsfreiheit, weil nach den konkreten Gegebenheiten anzunehmen ist,
dal das angestrcbte Ziel auch auf weniger eingreifendc, schonende Weise zu verwirkli-
chen gewesen wire. Wie bereits erwidhnt, mull davon ausgegangen werden, daB3 der
Depositir, der unter Verletzung sciner Vertrage den Kldger mit Produkten der Beklagten
4 und 5 belieferte, rasch festgestellt werden konnte. Dessen Lieferanten hitten es daher
ohne weitercs in der Hand gehabt, ihn mit den zur Verfiigung stehenden vertragsrecht-
lichen MaBnahmen zur Einhaltung seiner Depotvertrige zu zwingen. Damit wiren
dem Klidger fir die Zukunft weitere Querbeziige von Produkten der Beklagten 4 und
5 und Preisunterbietungen hinsichtlich dieser Produkte verunméglicht worden. Wie die
Vorinstanz zutrcffend feststellte, ist nicht einzuschen, weshalb diec «GroB3en Vicrzehn»
dic schérfste Sanktion, den Kollektivboykott, ausgerechnet gegen den Kliger gebrauchen
mubten, dem kcine Vertragsverletzung zur Last gelegt werden kann.

6. I'tir den Fall der Bestitigung der vorsorglichen MaBBnahme beantragen dic Beklag-
ten in erster Linie, den Kldger zu verpflichten, bis zur Beendigung des Hauptverfahrens
die Konventionsprodukte nur bei den offiziellen Vertretern in der Schweiz zu beziehen.
Dieser Antrag enthilt praktisch ein Gesuch um Anordnung vorsorglicher MaBnahmen
zu Gunsten der Beklagten. Sie nehmen denn auch den Standpunkt ein, daB3 damit die
ProzeBlage «stabilisiert» werden kénnte. Dem Antrage fehlt indessen die gesctzliche
Grundlage. Denn nach Art. 10 XG koénnen vorsorglichc MafBnahmen nur zum Schutze
von Anspriichen aus unzulédssiger Wettbewerbsbehinderung, nicht aber zum Schutze des
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Kartells verfiigt werden. Als Korrelat zu der angeordneten MaBnahme kommt gemaB
Art. 10 Abs. 1 UWG cinzig die Verpflichtung des Antragstellers zur Sicherhcitsleistung
in Frage. Hiczu besteht jedoch im vorliegenden Fall — entgegen dem weitern Eventual-
antrag der Beklagten — keine Veranlassung, da die Beklagten nach dem bercits Gesagten
die Méglichkeit haben, durch vertragsrechtliche Mafnahmen gegen den fehlbaren Depo-
sitdr Querlieferungen an den Kldger und Verstéen gegen die Preishindung zu begegnen.

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

Voraussetzungen der Preisbindung der zweiten Hand.

Einzelrichter: Vorsorgliche Anweisung an Bierbrauereien fir die Dauer des
ordentlichen Prozesses zur Belieferung eines Discountgeschéftes, welches das Bier
mut einer angeblich kostendeckenden Marge zu 50 Rappen verkauft. Verweigerung
der verlangten Anweisung, die Bierbrauereten hitten zu den bisherigen Konditionen
zu liefern.

Obergericht: Vorsorgliche Anweisung an Bierbrauereien nur, sofern der End-
verkaufspreis in Discountgeschiften den Preis von 60 Rappen nicht unterschreitet.
Bundesgericht: Dieser Entscheid des Obergerichies ist nicht willkiirlich, nicht
villig unhaltbar.

Zustandigkeit:

Der Einzelrichter im summarischen Verfahren ist zum Erlaf von Befehlen zur
schnellen Handhabung klaren Rechts nicht zustindig, wohl dagegen zum Erlafs
vorsorglicher Mafnahmen.

Verfiigungen iiber vorsorgliche Mafnahmen sind Endentscheid und unterliegen der
selbstandigen Anfechtbarkeit durch staatsrechiliche Beschwerde.

Conditrons d’une fixation des prix de seconde main.

Tribunal ( Juge unigue ): requéte provisionnelle tendant d ce qu’il soit ordonné
aux brasseries, pour la durée du procés au_fond, de livrer @ un magasin «discount»,
qui vend la biére avec une marge de 50 centimes couvrant prélendiment les frats.
Rejet; les brasseries dotvent livrer aux conditions pratiquées jusqu’ alors.

Cour d’appel: ordonnance provisionnelle enjotgnant aux brasseries de livrer pour
autant que le prix de vente dans les magasins « discount» n’est pas inférieur de plus
de 60 ct. au prix.

Tribunal tédéral: cet arrét de la Cour &’ appel n’est pas arbiiraire, ni totalement
insoutenable.

Compétence: le juge unique ( procédure sommatire ) est incompétent pour ordonner
des mesures destinées a faire appliquer rapidement un drout, mais il Uest en revanch
pour ordonner des mesures provisionnelles.

Les décisions statuant sur mesures provisionnelles sont des décisions finales et peuvent
étre attaquées par un recours de droit public.
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VSK 1970, 21811, Entscheid des Einzelrichters im summarischen Ver-
fahren des Bezirksgerichtes Ziirich vom 10. Dezember 1969 1. S. Denner
gegen Bicerbrauerverein, Lowenbrdu Ziirich AG und Brauerei Hiirli-
mann AG. VSK 1970, 239 (1., Entscheid der 1I. Zivilkammer des Ober-
gerichtes des Kantons Ziirich vom 21. April 1970.

BGE 96 1 297 1. und VSK 1970, 253 ff., Entscheid der Staatsrechtlichen
Kammecr des Schweizerischen Bundesgerichts vom 16. September 1970.

Aus dem Enischeid des Iinzelrichters:

III. 1. Als Erstes ist von Amtes wegen die Frage der Zustandigkeit des angerufenen
Richters zu prifen.

Am 1. Januar 1965 trat das Bundcsgesetz tiber Kartelle und Zhnliche Organisationen
vom 20. Dezember 1962 (KG) in Kraft. Der zu beurteilende Tatbestand fallt unbesiritte-
nermalen unter den Anwendungsbercich des Kartellgesetzes, riigen doch die Klagerin-
nen cine kartellistische Wettbewerbsbehinderung durch die Beklagten. Und da aus-
schliefllich cine kartellistische Wettbewerbsbehinderung zu beurteilen ist, ist auch dort,
wo diese allenfalls unlauteren Wettbewerb oder eine Verletzung von Personlichkeits-
rechten darstellen sollte, ausschlicBlich das Kartellgesetz als Lex specialis anzuwenden.
In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dafl die von den Kligerinnen
angerufene Verfiigung des Einzelrichters im summarischen Verfahren des Bezirks-
gerichts Ziirich vom 19.September 1963 in Sachen Denner ¢, Promarca (Gesch. Nr
3749/63) fir das vorlicgende Verfahren nicht als prijudizicrend angesehen werden kann,
da dicse noch vor Inkraftsetzung des Kartellgesetzes erging.

Gemal Art.7 Abs. 1 KG haben die Kantone fir Klagen wegen unzuléssiger Wett-
bewerbsbehinderung ein Gerichit zu bezeichnen, welches fiir das ganze Kantonsgebict als
einzige kantonale Instanz entscheidet. Fiir den Kanton Ziirich wurde in § 78 Ziff.2 GVG
das Handclsgericht als zustindig erkldart. Mit dieser Kompetenzregelung entféllt aber
in kartcllrechtlichen Streitigkeiten die Zustidndigkeit des Einzelrichters im summarischen
Verfahren, zur schnellen Handhabung klaren Rechts Befehle im Sinne von § 292 ZifT. 1
ZP0O zu crlassen, stellt doch das Befehlsverfahren ein sogenanntes Erkenntnisverfahren
dar, welches der obengenannten cinzigen kantonalen Instanz vorbehalten bleibt (vgl.
StrevL/Havser, Kommentar zum GVG, 3. Aufl., Note 7b zu Art. 78 Ziff. 2, und die dort
angcfithrten Entscheide). Die Hauptbegchren der Kligerinnen sind daher wegen sach-
licher Unzustdndigkeit des angerufenen Richters von der Hand zu weisen.

2. Auch beziiglich des Lrlasses vorsorglicher Mafinahmen stellt sich dic Frage der
Zustindigkeit des angerufenen Richters.

Gemifl Art. 10 KG sind die den Erlafl vorsorglicher Mafinahmen betreffenden Art. 9
bis 12 UWG sinngemil anwendbar. Gemaf3 Art. 11 Abs.2 UWG haben die Kantone die
zur Verfligung vorsorglicher MaBnahmen zustindigen Behorden zu bezeichnen. Da im
Kanton Ziirich keinc besondere Regelung getroffen worden ist, ist grundsatzlich davon
auszugchen, daB3 der gemdl § 292 ZilT. 2 ZPO ordentlicherweise fiir den Erlaf3 vorsorg-
licher Mafinahmen zustdndige Einzelrichter im summarischen Verfahren auch hier
kompetent ist. Fir vorsorgliche MaBnahinen, die gestittzt auf das UWG erlassen werdcen,
ist diese Losung denn aucl insofern sinnvoll, als auch die ordentlichen Prozesse nicht von
cinem besonderen Fachgremium, sondern von den ordentlichen Gerichten beurtceilt
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rungswcges hoher, ganz abgeschen davon, da3 diese sogenannten AuBenseiterbiere kom-
mcrziell niemals cinen gleichwertigen Ersatz darstcllen fiir die Biere der der Beklagten 1
angeschlossenen Brauereien, die ausgesprochene Markenartikel sind. Per defitionem sind
gleichwertige Surrogatgiiter fiir Markenartikel nur in den seltensten Féllen zu finden, da
die Nachfrage nach AuBenseiterprodukten kaum je gleich grof3 sein wird wie die nach
den Markenartikeln. Wenn man noch bedenkt, dal3 die drei Aulenseiterbraucrcien nur
knapp 19% des gesamten schweizerischen BierausstoBes produzieren, dic der Beklagten 1
angeschlosscnen Brauereien jedoch 999, (vgl. Verdffentlichungen der Schweizerischen
Kartcllkommission, 1966, Heft 2, S.95), dann kann kcin Zweifel mchr daran bestehen,
daB die Bicrc der AuBlensciterbraucreien keinc gleichwertigen Surrogate darstellen. Der
Boykott durch dic Beklagten behindert die Klagerin 1 in der Austibung des Wettbewerbes
erhcblich und ist daher grundsitzlich unzulissig.

Art. 5 KG normiert die Ausnahmen vom Unzulissigkeitsprinzip des Art. 4. Diese Aus-
nahmen sind glcichbedcutend mit Rechtfertigungsgrinden. Alssolchen Rechtfertigungs-
grund lieBen die Beklagten anfithren, Denner verkaufe ihre Produkte zu nicht kosten-
deckenden Preisen. Die Kligerschaft bestreitet dies. Es steht somit Behauptung gegen
Behauptung. Der Einzclrichter verfiigt weder iiber die nétigen eigenen wirtschaftlichen
Kenntnisse noch iiber die notwendigen Unterlagen, um beurteilen zu kénnen, ob beil
einer Marge von 8,7 %, des Einstandspreises dic Kalkulation der Kldgerin 1 kostengerccht
ist. Es wire Sache der Beklagten gewesen, ihre Bchauptung zu belegen. Dic Beklagten
haben ihre Einwendung und damit das Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes nicht
glaubhaft gemacht.

Des weitcrn machen die Beklagten geltend, die zeitlich beschriankten Moglichkeiten,
die Retourflaschen in den Denner-Discountgeschiften zuriickzugeben, fiihrten zu unhalt-
baren Zustdnden, da die Kunden ihre Retourflaschen einfach in andern Liden oder in
Wirtschaften zuriickgeben wiirden. Bei dieser Einwendung der Beklagten kann es sich
aber lediglich um cine Befiirchtung handeln, solches kénnte cines Tages geschehen. Die
Denner-Discountgeschiifte schickten sich ja erst an, in das Geschift mit Bier in Mehrweg-
flaschen einzusteigen, als sic von den Beklagten boykottiert wurden, so daB3 eine prakti-
sche Erfahrung beziiglich der Riicknahme von leeren Bicrflaschen noch gar nicht be-
stchen kann. Eine bloBe Befiirchtung bildet indessen keinen Rechtfertigungsgrund.

Licgen keine Rechtfertigungsgriinde vor, so bleibt es bei der Unzuldssigkeit des Boy-
kottes. Daf} der Kldgerin 1 durch den Boykott cin Schaden droht, bedarf keiner weitern
Begrindung. Dieser wire auch nicht leicht ersetzbar, kénntc er doch nie zuverléssig er-
mittelt werden. Der Kldgerin 1 wiirde nicht nur der allfallige Gewinn am nicht erhaltli-
chen Bier entgchen, es muB viclmehr mit der Mglichkeit gerechnet werden, da3 Kunden,
diefiir den Einkaufdes bel Denner nicht erhiltlichen Biers cinen andern Laden aufsuchen
miiflten, sich dort auch noch mit andern Warcn cindecken wiirden, die sic sonst bei
Denner gekauft hitten. Ein dadurch entstehender Schaden kénnte nicht genau beziffert
und nachgewicscn werden und wire daher auch nicht leicht ersetzbar. Die Voraus-
setzungen fiir den Erlal} einer vorsorglichen Mafinahme geméf3 Art. 10 KG in Verbin-
dung mit Art.9 UWG sind somit beziiglich der beantragten Aufhebung des Boykottes
gegeben. Der Beklagten 1 ist im Sinne einer vorsorglichen MaBnahme unter der geeig-
neten Androhung zu befehlen, den gegen dic Kldgerin 1 verhiangten Boykott zu wider-
rufen und die ihr angeschlossenen Brauereien anzuwecisen, an die Kldgerin 1 und ihre
Verkaufsstellen das von der Kldgerin 1 bestellte Lager- und Spezialbicr zu liefern, sofern
deren Endverkaufspreis den bisherigen nicht unterschreitet. Letztere Einschrankung
dringt sich auf, da bei cinem Unterschreiten des bisherigen Endverkaufspreiscs der
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Discountgeschifte dic Kalkulation der Klidgerin 1 kaum noch als kostengerecht erscheinen
konnte, womit die Beklagten cinen geniigend glaubhaften Rechtfertigungsgrund fir
ihren Boykott erhielten. Den Beklagten 2 und 3 ist ferner im Sinne einer vorsorglichen
MabBnahme unter der geeigneten Androhung zu verbieten, sich an der von der Beklagten |
verhidngten Licfersperre gegen die Kldgerin 1 und deren Verkaufstellen zu beteiligen,
und esistithnen zu befehlen, der Kldgerin 1 und deren Verkaufsstellen das von der Kldge-
rin 1 bestellt Lager- und Spezialbier zu licfern, sofern deren Endverkaufspreis den bis-
herigen nicht unterschreitet.

Fiir den Zuwiderhandlungsfall scheint es wenig sinnvoll, die Zwangsvollstreckung an-
zuordnen, da cine solche kaum praktikabel sein wird. Es ist vielmchr psychischer Zwang
vorzuschen, wobel dieser intensiv zu gestalten ist. Als dic gecignete Androhung fir den
Zuwiderhandlungsfall erscheint daher dicjenige der Uberweisung der verantwortlichen
Organe der Beklagten an den Strafrichter zur Bestrafung mit Haft oder Bulle wegen
Ungehorsams gegen cine amtliche Verfiigung gemil Art. 292 StGB.

2. Das in Zifl. 2 der kldgerischen Begehren nachgesuchte Verbot samtlicher kiinftigen
BoykottmaBnahmen ist zu allgemein gefal3t und zuwenig substanziert, als daf3 ihm ent-
sprochen werden kénnte. Zwar wire ein Verbot von weiteren drohenden Boykottvor-
kehren im Sinnc ciner vorsorglichen MaBnahme denkbar, doch hitte dann von der
Klédgerschafl dargetan werden missen, dal3 diesbeziiglich tatsdchlich ctwas im Tun ist.
Zum vornherein jeglichc Boykottmafinahme ganz allgemein zu verbieten, geht nicht an,
schon gar nicht im Sinnc einer vorsorglichen MafBnahme. Da Art. 5 KG einc Anzahl von
Rechtfertigungsgriinden fiir Boykotte nennt, hat jeder Beklagte Anspruch darauf, daf
gepriift wird, ob die von ihm angerufenen Rechtfertigungsgriinde vorliegen bzw. glaub-
haft gemacht sind oder nicht. Ein allgemeinces gewissermaQen abstraktes Boykottverbot
stinde daher im Wiederspruch zu Art.5 KG, wiirde es doch der beklagten Partei die
Moglichkeit nehmen, sich bereits im Verfahren betreflfend vorsorgliche MaBnahmen zu
rechtfertigen.

3. Dic Kldgerschaft verlangt ferner, dal3 den Beklagten 2 und 3 befohlen werden soll,
alle Brauereiprodukte zu den bisherigen Bedingungen, insbesondere unter Gewidhrung
der bisherigen Riickvergiitungen, zu licfern, und dal3 der Beklagten 1 befohlen werden
solle, die ihr angeschilossenen Brauereien anzuweiscn, ein Gleiches zu tun. Ifalls die der
Beklagten 1 angeschlossencn Brauereien dic bisherigen Riuckvergiitungen nicht mehr
ausrichten sollten oder sonst ithre Konditionen dndern wiirden, so entstiinde der Kliagerin 1
damit nochkeinnicht leichtersctzbarer Schaden. Sollte der ordentliche Richter spéter fest-
stellen, daf3 dic der Beklagten 1 angeschlossenen Brauerelen zu Unrecht ihre Lieferkon-
ditionen gedndert hétten, so liele sich der der Kldgerin 1 entstandene Schaden auf Grund
der Anzahl gelieferter Flaschen leicht errechnen und sodann ersetzen. Da es an der in
Art.9 UWG — auf welche Art. 10 KG verwelst —statulerten Voraussetzung des drohenden
nicht lcicht ersetzbaren Schadens gebricht, 1406t sich hier eine vorsorgliche MaB3nahme
nicht rechtfertigen. Dic diesbeziiglichen Begehren sind daher abzuweisen.

VI. Dic Beklagten beantragten, cs sei fiir den Fall, dalBl dic klagerischen Eventual-
begchren um Erlaf vorsorglicher MaBnahmen ganz oder teilweise gutgeheillen werden
millten, von diesen vorsorglichen Malnahmen abzusehen und an deren Stelle den
Beklagten cine angemessene Sicherheitsleistung aufzuerlegen.

Gemal Art. 10 KG in Verbindung mit Art. 10 Abs.2 UWG fann der Richter von einer
an und fir sich zu erlassenden vorsorglichen MaBnahme abschen, falls dic beklagte
Partei zugunsten der kldgerischen Partei cine angemessene Sicherheit leistet. Einen unbe-
dingten Anspruch auf eine solche Ablésung durch Sicherheitsleistung hat die beklagte
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Partel jedoch nicht. Viclmchr mul3 der Richter prifen, ob die Ablésung im konkreten
Fall sinnvoll und zweckmiBig erscheint.

Wie oben im Abschnitt V unter Ziffer 1 ausgefiihrt wurde, wiirde der Kldgerin 1 durch
einen ungerechtfertigten Boykott der Beklagten ein Schaden entstehen, der gar nicht in
zuverlassiger Weise feststellbar wire. Unter anderem soll daher die zu erlassende vorsorg-
liche Mafinahme schon die Entstchung cines solchen Schadens verhindern, um damit der
Kligerin 1 nach Moglichkeit eincn Schadenersatzprozef3, in welchem sic in Beweisnot-
stand geraten koénnte, zu crsparcn. Dicses Ziel kénnte bei einer Ablésung der vorsorg-
lichen MafBnahme nicht mehr crreicht werden. Da somit dic Ablésung der vorsorglichen
Mafinahme durch Sichcrhcitsleistung unzweckmaBig erscheint, 1st von ihr abzuschen.

VII. Da eine vorsorgliche Mafinahme verfiigt wird, ist gema3 Art. 10 KG in Verbin-
dung mit Art. 12 Abs. 1 UWG der Kligerin 1 cine Frist anzusctzen, innert welcher sie die
Unterlassungsklage beim zustdndigen Friedensrichteramt einzuleiten und beim zu-
standigen Gericht anhdngig zu machen hat, unter der Androhung, daf3 bei unbentitztem
Fristablauf dic vorsorglichc MafBnahme dahinfallen wiirde. Dic Frist ist auf insgesamt
30 Tage anzusetzen.

VIII. (Kosten- und Entschiddigungsfrage)
verftigt:

1. Die Hauptbegchren der Kldgerinnen um Erlaf3 von Befchlen bzw. Verboten werden
von der Hand gewiesen.

2. Die Eventualbegehren der Klédgerinnen 2 und 3 um Erlaf3 vorsorglicher Mafnah-
men werden abgewiesen.

3. Der Beklagten 1 wird im Sinne einer vorsorglichen MafBnahme befohlen, die gegen
die Klagerin 1 verhdngte Liefersperre zu widerrufen und die ihr angeschlosscnen Braue-
reien anzuweisen, an die Klidgerin 1 und ihre Verkaufsstellen das von der Kldgerin 1
bestellte Lager- und Spezialbier zu liefern, sofern deren Endverkaufspreis den bisherigen
Endverkaufspreis der Discountgeschéfte nicht unterschreitet, fiir den Zuwiderhandlungs-
fall unter Androhung der Uberweisung der verantwortlichen Organe der Beklagten 1 an
den Strafrichter zur Bestrafung mit Haft oder BuBl¢ wegen Ungchorsams gegen cine
amtliche Verfiigung gemif3 Art.292 StGB.

4. Den Bcklagten 2 und 3 wird im Sinne einer vorsorglichen Maflnahme verboten, sich
an der von der Beklagten 1 verhingten Licfersperre gegen dic Klagerin 1 und deren Ver-
kaufsstellen zu beteiligen, und es wird ihnen befohlen, der Klidgerin 1 und deren Ver-
kaufsstellen das von der Kldgerin 1 bestellte Lager- und Spezialbier zu licfern, sofern
dercn Endverkaufspreis den bisherigen Endverkaufspreis der Discountgeschéftc nicht
unterschreitet, ftir den Zuwiderhandlungs- bzw. Nichtbefolgungsfall unter der Andro-
hung der Uberweisung der verantwortlichen Organe der Beklagten 2 und 3 an den Straf-
richter zur Bestrafung mit Haft oder BuBc¢ wegen Ungehorsams gegen cinc amtliche Ver-
figung gemifl Art.292 StGB.

5. Die iibrigen Eventualbegchren der Kligerin 1 um Erlafl vorsorglicher MaBnahmen
werden abgewiesen.

6. Der Kldgerin 1 wird cine von der Mitteilung dieser Verfiigung an laufende Frist
von insgesamt 30 Tagen angesetzt, um beim zustdndigen Friedensrichteramt die Klage
cinzuleiten und sie beim zustdndigen Gericht anhdngig zu machen, unter der Androhung,
daf3 bei unbeniitztem Fristablauf die in Disp. Zifl. 3 und 4 angcordneten vorsorglichen
Mafinahmen dahinfallen wiirden.

7. bis 10. (Kosten- und Entschadigungsfrage ; Mittcilung.)



Aus dem Fntscheid des Obergerichtes:

II1. Streitig sind im Rekursverfahren nur noch die vom Einzelrichter zum Schutze der
Klagerin 1 erlassenen vorsorglichen MafBnahmen.

Mit Bezug auf dic sachliche Zustindigkeit des Einzclrichters zum Erlal3 vorsorglicher
MaBnahmen kann auf die zutreffenden Erwigungen in der angefochtenen Verfiigung
(Erw.I11/2) verwiesen werden. Nach Art.7 KG bezeichnen die Kantone fiir Klagen
wegen unzulissiger Wettbewerbsbehinderung ein Gericht, welches fiir das gesamte Kan-
tonsgebict als einzige kantonale Instanz cntscheidet. Dieses Gericht ist auch zustdndig
hinsichtlich anderer zivilrechtlicher Anspriiche, die gleichzeitig mit dem Anspruch aus
unzulédssiger Wettbewcrbsbchinderung geltend gemacht werden. Im Kanton Ziirich ist
fir Klagen wcgen unzuldssiger Wettbewerbsbehinderung durch § 78 Zifl.2 GVG die
Zustandigkeit des Handclsgerichtes vorgesehen. Mit Bezug auf den Erlal3 vorsorglicher
MaBnahmen schreibt Art. 10 KG die sinngemée Anwendung von Art.9 bis 12 UWG
vor. Nach Art. 11 Abs.2 UWG bezeichnen die Kantone dic zur Verfiigung vorsorglicher
MaBnahmen zustandigen Behorden, wobel nach Anhédngigkeit des Hauptprozesses aus-
schlielich dessen Richter zustdndigist. Vor Anhingigkeit des Hauptprozessesist dagegen
im Kanton Ziirich nach § 292 Ziff.2 ZPO dcr Einzelrichter im summarischen Verfahren
zum Erlaf3 vorsorglicher MaBnahmen auf Grund des UWG zustidndig. Daraus, dal
Art. 10 KG nur die sinngemidflic Anwendung von Art.9 bis 12 UWG vorschreibt, kann
entgegen der Auffassung von ScHURMANN (Bundesgesetz tiber Kartelle und dhnliche
Organisationen, N. ITI zu Art. 10 KG) nicht geschlossen werden, daf3 die in Art. 11 Abs. 2
UWG vorbehaltene kantonale Regelung der Zustandigkeit fiir den ErlaB3 vorsorglicher
MalBnahmen aufgehoben werden sollte und sich die Zustdndigkeit {iir den ErlaB vor-
sorglicher MaBnahmen vor Einleitung des Prozesses nach Art.7 Abs. 1 KG richte. Diese
Folgerung wird auch in den tbrigen in § 78 Ziff.2 GVG erwéhnten Fillen, in denen in
Ausfihrung bundecsrechtlicher Vorschriften das Handclsgericht als einzige kantonale
Instanz vorgesehen ist, nicht gezogen (Hauser/Hauser, N.7 lit.b zu § 78 GVG). Es
besteht alsdann keine Veranlassung, fir vorsorgliche MaBnahmen im Kartellrecht
cinen abweichenden Standpunkt zu vertreten. Entscheidend ist, dal3 vorsorgliche Maf3-
nahmen ihrem Zweck entsprechend schlagartig crlassen werden miissen, wofiir sich vor
Einleitung des ordentlichen Prozesses der Einzelrichter im summarischen Verfahren
besonders eignet. Auch in anderen Kantonen wird fir vorsorglichec MaBnahmen im
Kartellrecht vor Einleitung des Prozesses dic Zustdndigkeit des in der kantonalen Zivil-
prozcBordnung fur den Erlal vorsorglicher MaBnahmen allgemein vorgesehenen Rich-
ters anerkannt (vgl. den Entscheid in ZBJV 103. Jahrg. S.481l.). Die sachliche Zustindig-
keit des Einzelrichters im summarischen Verfahren zum Erlaf3 der angefochtcnen vor-
sorglichen Mafinahmen ist daher zu bejahen.

IV. Aus der sinngeméiBen Anwendung der Art.9 bis 12 UWG ergibtsich, dal3 die Kla-
gerin 1 glaubhaft zu machen hat, daB sie durch die Vorkehren cines Kartells eine erheb-
liche Wettbewerbsbehinderung erleide und dal ihr infolgedesscn ein nicht lcicht ersetz-
barer Nachtcil drohe, der nur durch cine vorsorgliche MaBlnahme abgewendet werden
konne. Den Beklagten fillt ¢s alsdann zu, Rechtfertigungsgriinde im Sinne von Art. 5 KG
glaubhaft zu machen, aus dencn sich ergibt, daB3 dic grundsatzlich unzuldssige Behinde-
rung zuldssig sei (BGE 86 11 379, 91 1T 42 und 490). Eine Andcrung der Beweislast im
Verfahren um vorsorgliche MafBinahmen gegeniiber der im Hauptproze8 gcltenden Ord-
nung findet nicht statt (Merz, Das schweizerische Kartellgesetz, S.74, und ZBJV
103. Jahrg. S5.26; anderer Ansicht BJM 1965 S. 188).
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V. Die iiber dic Klidgerin 1 verhangte Liefersperre ist auf Grund ciner Preisbindung
erfolgt, die ein Kartell im Sinne von Art.2 Abs. 1 KG darstellt. Nach Art.4 Abs. 1 KG ist
die von den Beklagten gegen dic Klagerin 1 verhidngte Licfersperre unzulissig, wenn diese
dadurch vom Wettbewerb ausgeschlossen oderin dessen Ausitbung erheblich behindertist.

Dic Beklagten bestreiten, daf3 cine erhebliche Wettbewerbsbehinderung vorliege.
Noch am 20. Mirz 1968 habe der Tinkaufschef der Klagerin 1 dem Verkaufsdirektor der
Brauerei FeldschloBchen erklart, seinc Firma sei nur an Einwegflaschen interessiert und
beabsichtige nicht, Pfandflaschen in Discountgeschiften zu [ihren. Dementsprechend
habe die Klidgerin 1 noch am 26. Scptember 1969 nicht dic Absicht gchabt, in den auf
Discount umgestcllten Supermirkten Spalenring und Klybeck in Basel Schweizer Bier
in Pfandflaschen zu fithren. Der Klédgerin 1 gehe es daher in dicsem Verfahren nicht um
dic serigse Fithrung des Biergeschiftes, sondern allein um die Reklamewirkung, die sie
sich von ithrem Kampf gegen das «hohe» Bicrkartell verspreche. Dem ist entgegenzu-
halten, daB3 dic Kldgerin 1 ihre Absicht, in den Discountgeschiften Bier in 6-dl-Flaschen
zu fihren, durch dic von ihr aufgegebenen Bestellungen hinrcichend wahrscheinlich
gemacht hat. Ob diescr Artikel in das Sortiment aller Discountgeschéfte aufgenommen
wird, spiclt keine entscheidendce Rolle. Es gentigt, wenn dic Klagerin 1 den Artikel nur
in einigen Discountgeschiften fithrt. Auch so bewirkt dic Liefersperre eine Wettbewerbs-
behinderung. Diese entfillt auch nicht dadurch, daf3 die Kldgerin 1, wie dic Beklagten
behaupten, mit threm Vorgehen gegen die Licfersperre eine Reklamewirkung beabsich-
tigt.

Beim Entscheid dariiber, ob die Behinderung erheblich sei, ist nach der Praxis des
Bundesgerichts (BGE 91 IT 319; dagegen dic Kritik von MeRrz, a.a.O. S.44/45) mal3-
gebend, wic sich die streitige MaBnahme auf die wirtschaftliche Tatigkeit der Klagerin 1
in threr Gesamtheit auswirkt. Die Beklagten machen in dieser Hinsicht geltend, das Bicr
spiele im Sortiment der Klégerin 1 keine wesentliche Rolle. Die Klédgerin 1 verfige Gber
eine Eigenmarke und habe bei deren Einfithrung betont, sie sci jetzt unabhéngig vom
Bier der Mitglieder der Beklagten 1. Der Anteil des Bierumsatzes am Gesamtumsatz der
Kldgerin 1 liege unter 19%,. Die Kldgerin 1 behauptet dagegen, der Umsatzanteil des
Bieres habe in den Monaten Januar bis November 1969 in den Discountgeschiften mit
Frischprodukten 2,359, und in den gewshnlichen Discountgeschiften 1,879 betragen.
Selbst wenn man von dem von den Beklagten angegebenen Umsatzanteil des Bieres aus-
ginge, so lige keine nur geringfigige Behinderung der Klagerin 1 durch dic Licfersperre
der Beklagten vor. Auch der Umstand, daB die Klidgerin 1 bereits cine Eigenmarke und
verschiedenc Sorten schweizerische und auslandische Biere in Finwegflaschen und Dosen
fihrt, 1aB8¢ die Licfersperre nicht als geringfiigig erscheinen. Nach den Erhebungen der
schwecizerischen Kartcllkommission iiber dic Wettbewerbsverhiltnisse am Biermarkt
(S.95) belicfen sich die Bierimporte im Kalenderjahr 1965 nur auf ctwas tber 19 des
GesamtausstoBes der schweizerischen Brauereien, woraus zu schlieffen ist, daf3 der Kon-
sument eindeutig schweizerisches Bier bevorzugt. Des weiteren geben die Beklagten zu,
daf3 859, des Bierabsatzes in der Schweiz auf die 6-dl-Normalbicr-Pfandflasche entfallen.
Daraus folgt cinmal, daB3 der Bierabsatz der Kldgerin 1 erheblich zunehmen wiirde, wenn
sic mit Bier der Vertragsbraucrcicn in 6-dl-Pfandflaschen belicfert wiirde. Ferner muf3
daraus auch gcschlossen werden, daB Bier in Einwegflaschen und Dosen kein Substi-
tutionsgut bildet. Die Beklagten nehmen allerdings den Standpunkt ein, die Klagerin 1
habe dic Méglichkeit, sich das Bicr in Plfandflaschen von der Lupo-Brauerei in Hochdorf
oder einem andern AuBlcnseiter oder aus dem Ausland zu beschaffen. Neben der Lupo-
Brauerci gibt es aber in der Schweiz nur noch zwei Aullenseitcr, namlich die Kronen-



braucrct AG in Herisau und dic Boxer S.A. in Romancl-sur-Lausannc. Ein Bierbezug
von diesen Brauereien kommt indessen schon wegen der Entfernung und der dadurch
bedingten hohen Transportkosten nicht in Frage. Dic gleiche Erwidgung gilt fiir den
Bezug ausldndischer Bierc. Abgcschen davon stellen die AulBlenseiterbicre auch keinen
gleichwertigen Ersatz fur die Biere der Verbandsbrauereien dar, dic ausgesprochene
Markenartikel sind und um ihrer Herkunft von einem bestimmten Hersteller willen
gekauft werden. Mit demn Einzelrichter ist daher festzustellen, daf3 die von den Beklagten
verhingte Liclersperre [ur dic Kldgerin 1 cine erhebliche Wettbewerbsbehinderung be-
deutet und daher grundsitzlich unzulissig ist.

Dic Beklagten machen in der Rekursschrift geltend, es geche thnen gar nicht darum, die
Kligerin 1 vom Biergeschift auszuschlicBen, sofern sie bereit sci, den von ihnen vor-
geschriebenen  Endverkaufspreis von 60 Rp. pro 6-dl-Rctourflasche  einzuhalten,
Dementsprechend stellen sie in der Rckursschrift den Eventualantrag, die Klagerinnen
selen zu verpflichten, den von den Beklagten vorgeschriebenen Endverkaufspreis von
60 Rp. pro 6-dl-Retourflasche einzuhalten. Einc GutheiBung dieses Begehrens kann aller-
dings aus formellen Griinden nicht in Frage kommen, da cs sich bei dicsem Gesuch prak-
tisch um dic Anordnung ciner vorsorglichen MaBBnahme zugunsten der Beklagten handelt.
Nach Art. 10 KG kénnen aber vorsorgliche Maflnahmen nur zum Schutze von Anspri-
chen aus unzulidssiger Wettbewerbsbehinderung, nicht aber zum Schutze des Kartells
verfiigt werden. Hingegen kann dem Begehren und den Vorbringen der Beklagten in
der Rekursschrift entnommen werden, dal3 sic bereit sind, die Kldgerin 1 zu beliefern,
wenn sie einen Endverkaufspreis von 60 Rp. pro 6-dI-Retourflasche Normalbier einhilt.
Das dndert aber nichts daran, daf die von den Beklagten verhingte Liefersperre an sich
cine unzulidssige Wettbewerbsbchinderung der Kligerin 1 darstellt. Die Widerrechtlich-
keit des Boykottes hdngt ndmlich nicht von den auferlegten Bedingungen ab, sondern ist
gegeben, weil dem Boykottierten durch dic Nichtbelieferung die Freiheit genommen
wird, scinc TAGigkeit so zu organisicren, wie ¢s thm belicbt. Es ist unerheblich, ob aulB3er-
dem dic auferlegten Bedingungen scine geschafltliche Entwicklung verhindern (BGE 86
11 380; Mrrz, Kartellistische Preisvercinbarungen und Kalkulationsnormen, Mélangcs
Roger Secrétan, S.199).

Ebensowenig kommt es auf den Beweggrund der Wettbewcrbsbehinderung an
(KummeR, Der Begriff des Kartells, S.69). Eine subjektive Absicht, den Dritten in der
Austibung des Wettbewerbes zu behindern, ist nicht erforderlich; es gentigt, daf3 die
getroffene Vorkchr objektiv eine Wettbewerbsbehinderung darstellt (Botschaft des
Bundesrates an die Bundesversammlung zum Entwurf cines Bundesgesetzes itber Kartelle
und hnliche Organisationen, S.28). Das stcht bei der von den Beklagten gegen die
Klagerin 1 verhidngten Licfersperre aulicr Frage.

Der Umstand, daf3 dic Beklagten die Licfersperre nur zu dem Zweck verhédngt haben
wollen, um eine nach threr Auffassung angemessene Preisbindung der zweiten Hand
durchzusctzen, schlicBt das Vorliegen ciner erheblichen Wettbewcrbsbehinderung im
Sinne von Art.4 KG nicht aus, sondern kann nur als Rechtfertigungsgrund im Sinne von
Art.5 Abs.2 lit. ¢ KG in Betracht gezogen werden.

VI. 1. Nach Art.5 Abs.1 KG ist dic Wettbewerbsbehinderung zulissig, sofern die
Vorkehren durch iiberwiegende schutzwiirdige Interessen gerechtfertigt sind und sic die
Freiheit des Wettbewerbes im Verhilinis zum angestrebten Ziel sowie nach Art und
Durchfihrung nicht itbermifBig beeintrichtigen.

Dic Beklagten machen in der Rekursschrift geltend, es gehe thnen nicht um die Ver-
nichtung der Kligerin 1 und nicht einmal um cinc crhebliche Behinderung, sondern
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um die Durchsetzung einer bestimmten Marktordnung, welche die Kldgerin 1 syste-
matisch zu zerstdren versuche. Die beabsichtigte Preisdriickerei der Klagerin 1 hitte
einen allgemeinen Zusammenbruch der Detailpreise zur Folge, womit dic Existenz tau-
sender mittelstindischer Betriebe in Mitleidenschaft gezogen und in einzelnen Illen
sogar zerstort wurde.

Die Klidgerin 1 bestreitet, dal die Beklagten itberhaupt ein eigenes Interesse an der
vonihnen verhiangten Licfersperre haben kiénnten, weil sie selber zugében, dal3 sic bei den
von der Kligerin 1 in Aussicht genommencn Preisen im Detailverkauf cine Umsatz-
steigerung im Biergeschiift erwarten kénnten. Damit entfalle ein cigenes rechtlich erheb-
liches Interessc der Beklagten an der von ithnen verhingten Liefersperre und sie nihmen
die Interessen von Dritten wahr, namlich der wirtschaftlich tiberholten Klecinldden, die
nicht mehr existenzfahig seien. Dem ist entgegenzuhalten, daf3 die Beklagten in der
Rekursschrift lediglich den Standpunkt eingenommen haben, sie konnten grundsitzlich
bei der von der Klagerin 1 praktizierten bzw. in Aussicht genommenen cxtremen Preis-
driickerei im Dectailverkauf ihrer Produkte einc Umsatzsteigerung im Bicrgeschift
erwarten. Damit ist aber nicht zugegeben, daB sie keinerlei Intercssen an der Wett-
bewerbsbehinderung der Kligerin 1 hitten. Es licgt auf der Hand, dal3 cin Zusammen-
bruch der Detailverkaufspreise auch einen Druck auf die Verkaufspreise der Bicrbrauc-
reien zur Folge hitte. Abgesehen davon verfolgen die Bierbrauereien durch die Bindung
der Wiederverkaufspreise das Ziel, den gleichmiBigen Absatz ihrer Ware zu sichern. Der
gleichmiBige Prets ist fiir viele Verbraucher auch der Ausdruck einer gleichbleibenden
Beschaffenheit, was ein wesentliches Erfordernis der Markenware ist. Da der Hersteller
die Verantwortung fiir die Giite und den Prcis der Markenware trégt, ist er daran inter-
essiert, die Kontrolle {iber die Warc zu behalten und von eincm Preiskampfin den Han-
delsstufen unabhingig zu sein. Entgegen der Auffassung der Klagerin 1 kann daher cin
cigenes Interesse der Beklagten an der von ihnen verhiangten Licfersperrce nicht verneint
werden. Nach Art.5 Abs.! KG kommt allerdings nicht jedes Interesse als Rechtferti-
gungsgrund in Betracht, sondern es muf} sich um iiberwiegende schutzwurdige Inter-
essen des Kartells handeln.

Nach einer Auffassung (MERrz, Das schweizerische Kartellgesetz, S.49) muf} es sich
um héhere, 6ffentliche Intercsscn handeln, die das Allgemeinwohl betreffen. Nach ande-
rer Auffassung (ScrHURMANN, Bundesgesetz iiber Kartcelle, S.83/84) diirfen die Intcressen
nur nicht dem Gesamtintcresse zuwiderlaufen, wobei schon leicht tibcrwiegende Inter-
essen des Kartells die Voraussetzungen des Art.5 Abs. 1 KG erfiillen. Allerdings gentigt
auch nach dieser Auffassung das Interesse der Kartclle an einer Marktordnung allein
nicht, um Wettbewcrbsbehinderungen zu rechtfertigen, sondern es muf3 durch «cin
zusitzliches, allgemeines Interesse, eine Uberlegung héherer, in der Regel volkswirt-
schaftlicher Ordnung» ergidnzt werden. Dabeigeben dicin Art. 5 Abs. 2 KG aufgefiihrten
Beispiele einen Hinwecis darauf, in welchen Fillen ein iiberwiegendes schutzwiirdiges
Interesse vorliegen kann.

Die Beklagten berufen sich in der Rekursschrift auf den Rechtfertigungsgrund des
Art.5 Abs. 2 lit.a KG. Danach fallt als tibcrwiegend schutzwiirdiges Interesse in Betracht
die Gewihrleistung des lauteren und unverfilschten Wettbewerbs. Die Beklagten machen
in dieser Hinsicht geltend, der von der Kligerin 1 in Aussicht genommene Wicderver-
kaufspreis von 50 Rp. pro 6-dl-Pfandflasche Normalbier sei bei einem Ankaufspreis von
46 Rp. nicht kostendeckend und niemals kostengerecht. Damit ist der Tatbestand von
Art.5 Abs.2 lit.a KG jedoch nicht erfiillt. Denn die freie Preisgestaltung und der daraus
resultierende Preiskampf sind grundsitzlich erlaubte Wettbewerbshandlungen (Ger-
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gungsgrund der Verwirklichung angemesscner beruflicher und betricblicher Voraus-
setzungen (Art.5 Abs.2 lit. b KG). Zur Begriindung machen sie geltend, daf3 ein Zu-
sammenbruch der Detailpreise nicht ohne Auswirkungen auf die Produzentenpreise
bleiben konne. Diesc seien Ictztmals auf den 1. Juni 1967 erhoht worden. Gerade in
letzter Zeit habe cin Vorstof3 der Arbeitnehmerschaft zu nicht unwesentlichen Lohnzu-
gestandnissen gefiihrt. Die Situation auf dem Arbcitsmarkt setze die Braucreien so wenig
wie andere Arbeitgebergruppen in den Stand, solche Begehren grundsitzlich abzulch-
nen. Wenn der Druck auf die Herstcllerpreisc unabwendbar sei, so wiren unweigerlich
«angemessene betriebliche Voraussetzungen», unter welchen den Lohnverhiltnissen
einer Branche cine bedcutende Rolle zukomme, akut gefzdhrdet.

Die Beklagten verkenncn mit diesen Ausfithrungen, daf3 Art.5 Abs. 2 lit.b KG ledig-
lich die Behinderung desjenigen ermdoglicht, der fiir eine berufliche Tétigkeit nicht quali-
fiziert erscheint. Es kommt daher auf das Vorhandensein der beruflichen und betrieb-
lichen Voraussetzungen in der Person des Konkurrenzierten an. Dal3 diese Vorausset-
zungen [ir den Verkauf von Bier in 6-dl-Retourflaschen bei der Kligerin 1 nicht gegeben
seien, ist von den Beklagten abcer nicht nur nicht behauptet, sondern wird sogar still-
schweigend zugegeben, indem sie bereit sind, die Kldgerin zu beliefern, wenn sie einen
Endverkaufspreis von 60 Rp. pro Retourflasche Normalbicr einhalte.

4. Die Beklagten rechtfertigen dic Licfersperre schlieB8lich noch mit der Durchsetzung
einer angemessencn Preisbindung zweiter Hand gemafl Art. 5 Abs. 2 lit. e KG. Die Klidge-
rin 1 bestreitet, daf3 die Beklagten tiberhaupt ein Interessc an cinheitlichen Wiederver-
kaufspreisen haben kénnten, da sie lediglich am Engrospreis und am Umsatz intercssiert
seien.

Richtig ist, daB Art.5 Abs.2 lit.c KG unter den allgemeinen Einschrankungen des
Art.5 Abs. 1 KG steht.

Fehlt es iiberhaupt an einem schutzwiirdigen Interessc an der Bindung der Ver-
braucherpreise, so kann auch der Rechtfertigungsgrund des Art. 5 Abs. 2 lit.r KG nicht
angerufen werden. Entgegen der AufTassung der Kldgerin 1 ist aber ein schutzwiirdiges
Interesse der Beklagten an der Bindung der Verbraucherpreise gegeben, da es sich beim
Bier um eine Markenwarc handelt. Wie bereits ausgefithrt (Erw. VI/1), besteht beim
Vertrieb von Markenware ein lcgitimes Interessc der Hersteller an der Bindung der
Wiederverkaufspreise. Abgesehen davon wird in Art. 5 Abs. 2 lit.¢ KG die Preisbindung
als solchc ancrkannt und damit das in Art.5 Abs. | KG geforderte schutzwirdige Inter-
esse prinzipiell bejaht (ScHURMANN, a.a.0. S.95). Dic Preisbindung kann allerdings nur
dann durch Wettbewerbsbehinderungen gesichert werden, wenn sie «angemessen» ist.
Nach ScHURMANN (a.a.0. S.96) ist diescs Erfordernis einschrankend in dem Sinne auszu-
legen, daB3 nur extreme, offcnsichtlich unangcmessene und unbillige Preisbindungen
keinen Schutz erhalten kénnen. Nach anderer Auffassung (Merz, Das schweizerische
Kartellgesetz, S.67) ist es Sache des Preisbinders, die Angemessenheit der Preisbindung
darzutun, und becreits eine unangemecssene, nicht erst die extreme, offensichtlich unan-
gemessene und unbillige Preisbindung f#llt als Rechtfertigungsgrund auller Betracht.
Selbst wenn man von dicser strengeren Auffassung ausgeht, so crgibt sich folgendes:

Die Beklagten machen eingehende Ausfithrungen dartiber, da3 der von der Klédgerin 1
in Aussicht genommene Verkaufspreis von 50 Rp. fir die 6-dl-Pfandflasche Normalbier
nicht kostendcckend und auf keinen Fall kostengerecht sein kénne. Dic Klagerin 1 hat
demgegeniiber vorgebracht, bei einem Ankaufspreis von 46 Rp. und einem Verkaufspreis
von 50 Rp. in den Discountgeschiften verbleibe thr immer noch cin Reingewinn von
1,309%,. Die Beklagten geben zu, daf3 cin Discountgeschift mit bescheideneren Spesen aus-
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korame als cin traditionclles Ladengeschift oder sogar cin Supermarkt. Sie bestreiten
jedoch, daf3 die von der Klédgerin 1 angestellte Kostenberechnung zutreffen konne, und
weisen darauf hin, daf3 dic Expansion der Betricbe der Kldgerin 1 mit Hilfe der von ihrem
Leiter beherrschten Immobilienfonds und Liegenschaftenfirmen vorgenommen worden
sei, wobei der Kldgerin 1 besondere Vorteile gewidhrt worden seicn. Die Kldgerin 1 bestrei-
tet dics. Eine eingchende Stellungnahme zu den gegenscitigen Behauptungen der Par-
telen eritbrigt sich. Denn {ur die Frage, ob cine Preisbindung angemessen sei, kommt ¢s
nicht auf die individuelle Kostenstruktur des cinzclnen Betriebes an, sondern cs ist auf dic
Verhiltnissc in der gesamten Branche Riicksicht zu nehmen. Der gebundene Prets muf3
sich zwangsldufig nach der Kostenstruktur der weniger leistungsfahigen Betriebe richten.
In dieser Hinsichtist von Bedeutung, dal3 nach den eigenen Ausfithrungen der Kldgerin 1
herkémmliche Lebensmittclgeschifte mit einer Kostenbelastung von 20 bis 2504 rechnen.
Wie sich aus den Erhebungen der Schweizerischen Kartcllkommission am Bier- sowic am
Mineral- und SiiBlgetrankemarkt (S.142) ergibt, betrug die Differenz zwischen dem
Ankaufs- und Verkaufspreis von Normalbier in 6/10-Retourflaschen in Detailgeschiften
nach dem Stande vom 1. Februar 1964 18,5 Rp. Da cine Sonderuntersuchung im Sinne
von Art.20 Abs. 1 KG mit Bezug auf die Detailpreise nicht eingeleitet wurde, kann zu-
néchst davon ausgegangen werden, dal3 die Verdienstspanne im Detailhandel nicht als
volkswirtschaftlich schiddlich crachtet wurde. Ferner hat dic Kldgerin 1 das von der
Lupobriu in Hochdorf bezogene und als Eigenmarke vertricbene Bier in 6/10-Mchrweg-
flaschen sclbst zu 60 Rp. (zuziiglich Pfand) verkauft. Unter diesen Umstindcen erscheint
der von den Beklagten geforderte Mindestverkaufspreis von 60 Rp. fir die 6-dl-Retour-
flaschc Normalbier als wahrscheinlich angemessen.

Nach Art.5 Abs.2 lit.e KG ist die Wcttbewerbsbehinderung zur Durchsctzung ciner
angemessenen Preisbindung der zwciten Hand zulissig, namentlich soweit sic notig ist,
um die Qualitdt der Ware oder den Kundendienst zu gewihrleisten. Nach SCHURMANN
(a.a.0. S.96) bedeuten dicse Voraussctzungen nur scheinbar cine Einschrankung. Nach
Auffassung von MErz (Das schweizerische Kartcllgesetz, S.67) liegt darin cine Kin-
schrinkung des Rechtfertigungstatbestandes. Sclbst wenn man diecser strengeren Auf-
fassung folgt, so wére der von den Beklagten verlangte Minimalpreis von 60 Rp. zur
Gewibhrleistung des Kundendicenstes gerechtfertigt. Es licgt im Intercsse der Konsumen-
ten, daB sich der Biervertrieb auf das von den Brauercien in Jahrzehnten aufgcbaute
Verteilernetz stiitzen kann, das aus GroBfirmen, Klcinfirmen, Molkereien, Milchhand-
lungen und dgl. besteht. Im tbrigen gibt dic Kldgerin 1 selber zu, daf3 die Discount-
geschifte auf eine Rethe von Dienstleistungen verzichten. Sie dienen vorzugsweise auch
nur den Bedirfnissen der motorisierten Kundschaft. Abgeschen davon erscheint die
Preisbindung aber auch zur Gewihrleistung der Qualitit des Biercs als nétig. Nach der
Lebensmittelgesetzgebung ist dic Verwendung irgendwelcher Surrogate bei der Bier-
herstellung verboten. Dementsprechend haben sich die Bicrbrauercien des Schweize-
rischen Bierbrauervercins in Art.2 der zwischen ihnen abgeschlossencn Konvention ver-
pflichtet, nur Qualitdtswarc in den Handel zu bringen. Der sich bei einem Preiskampf
in der Héndlerstufe ergebende Druck auf die Herstellerpreise kénnte die Braucreien
veranlassen, eine Kostenscnkung durch Herabsetzung der Qualitidt des hergestellten
Bicres anzustreben, was dem Allgemeinintercsse zuwiderlaufen wiirde.

Die Anwendung der Rechtfertigungsgriinde des Art. 5 KG setzt allerdings eine Gleich-
bchandlung der Wettbewerber voraus (MeRrz, a.a.O. S.52 fI.}. In dicser Hinsicht macht
die Klédgerin 1 geltend, die dem Bicrbrauerverein angeschlossenen Braucreien belicferten
auch LebensmittelgroBfhandlungen, die das Normalbier mit 50 Rp. pro 6-dl-Normal-



flasche verkauften. Sie hat dicse Behauptung glaubhaft gemacht durch Vorlegung eines
Zeitungsinserates im Anzeiger der Stadt Bern vom 6. Februar 1970, in dem die Firma
Merkur AG, Abteilung Countdown, in Bern Normalbicer der Gurten-Braucret in 6/10-
Flaschen zu 50 Rp. anbot. Die Beklagten geben zu, dal3 die genannte Firma voriber-
gchend thren Detailpreis pro 6-dl-Retourflasche Normalbicr auf 50 Rp. festgesctzt habe.
Das Sekrctariat des Brauerciverbandes Bern habe dic Merkur AG jedoch beercits am
29.Januar 1970 telegraphisch auf die Unzuléssigkeit dicses Vorgchens aufmerksam
gemacht und einc Liefersperre angekiindigt, falls die Merkur AG in ihren Countdown-
Geschiften die 6-dl-Flasche Lagerbier mit 50 Rp. verkaufe. Die Merkur AG habe darauf
zugesichert, daf3 ab 2. Februar 1970 cin Mindestpreis von 60 Rp. eingchalten werde. Die
Beklagten haben diese Vorbringen glaubhaft gemacht. Damit erscheint auch die weitere
Behauptung als wahrscheinlich, daf3 das Erscheinen des Inserates im Tages-Anzeiger der
Stadt Bern vom 6. Februar 1970 aufein bloBes Verschen der Reklameabteilung der Firma
Merkur AG zuriickzufithren ist, die ¢s unterlassen hatte, die Werbung riickgiangig zu
machen. Eine Verletzung des Grundsatzes der Gleichbehandlung durch die Beklagte 1
ist daher nicht glaubhaft gemacht.

Zusammenfassend ist festzustellen, daf3 dic Preisbindung der zweiten Hand insoweit
zuschiitzen ist, als die Einhaltung eines Minimalpreises von 60 Rp. fiir die 6/10-Mchrweg-
flasche Normalbicr verlangt wird.

Die Frage, ob und gegcbenenfalls in welchem Mal3 die Preisbindung mit Bezug auf
das Spezialbier in 6/10-Mehrwegflaschen zulédssig wire, kann dahingestellt blciben. Die
Klédgerin 1 hat nicht oder jedenfalls nicht substanzicrt behauptet, daf3 sie auch Spezial-
bier in 6/10-Retourflaschen vertreiben wolle. Nach der im Rekursverfahren abgegebenen
Erklirung ihres Vertreters hegt sie keine solche Absicht. Alsdann fehlt es aber an einer
Wettbewerbsbehinderung der Kliagerin 1 mit Bezug auf Spezialbier in 6-dl-Mehrweg-
flaschen, und die diesbeziiglichen Begehren um Erlall vorsorglicher MaBnahmen sind
abzuweisen.

VII. Der Einzelrichter hat die Beklagte 1 in Disp.3 der angefochtenen Verfiigung
angewiesen, die ihr angeschlossencn Brauercien anzuweisen, an dic Kldgerin 1 und ihre
Verkaufsstellen das von der Kldgerin 1 «bestcllte» Lager- und Spezialbier zu liefern,
und hat den Beklagten 2 und 3 befohlen (Disp.4), das von der Kldgerin 1 «bestellte»
Lager- und Spezialbier zu licfern. Der Ausdruck «bestellte» 1a63t offen, ob ¢s sich nur um
die bereits aufgegebenen, von den Mitglicdern der Beklagten 1 aber nicht ausgefiihrten
Bestellungen oder auch um kiinftige Bestellungen der Klagerin 1 handelt. Aus den Vor-
bringen der Parteien im Rekursverfahren ergibtsich aber, daBlsic den Ausdruck «bestell-
te» Bicre auch auf zukiinftige Bestellungen bezichen. Denn dic Beklagten bestreiten in
der Rekursschrift, dal3 ein Kontrahiecrungszwang in Frage komme, wihrend die Klage-
rin 1 in der Rekursantwort den gegenteiligen Standpunkt vertritt.

Nach Art.6 Abs.1 KG besteht bei unzulidssiger Wettbewerbsbehinderung ein An-
spruch auf Feststellung der Widerrechtlichkeit und cin Anspruch auf Unterlassung der
Vorkehren und Bescitigung des rechtswidrigen Zustandes. Zweifellos ist in dem Anspruch
auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes der Anspruch auf Ausfithrung der von der
Klagerin 1 bereits gemachten und von den Mitgliedern der Beklagten 1 angenommecnen
Bestellungen enthalten. Dic Erfilllung diescr Vertrdge kénnte itbrigens bereits mit der
Vertragsklage verlangt werden. Dariiber hinaus ist ¢s aber zweifclhaft, ob aus Art.6
Abs.1 KG ein Zwang auf Ausfithrung kiinftiger Licferungen abgeleitet werden kann.,
Gceht die Behinderung von einem Kartell aus, so kann der Behinderte grundsatzlich nur
verlangen, daf3 die Kartellmitglieder von ihrer kartellistischen Unterlassungspflicht, den
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Aus dem Entscheid des Bundesgerichtes:

A. Die Denner AG betreibt in Zirich und andern Orten herkémmliche Laden und
Discountgeschifte, in denen sie auch Flaschenlagerbier in 6-dl-Mehrwegflaschen ver-
kaufte, dic sic zum Teil von der Léwenbriau Ziirich AG und von der Brauerei A. Hiirli-
mann AG bezog. Diese Brauereien sind Mitglieder des Schweizerischen Bierbrauerver-
cins, dem mit drei Ausnahmen samtliche schweizerischen Brauereicn beigetreten sind.
Seine Mitglieder haben durch cine Konvention cine Marktordnung geschaffen, durch
dic u.a. fiir die Zwischen- und Letztverteilerstellen bestimmte Mindestverkaufspreise
fir Lagerbier in Mehrwegflaschen festgesetzt wurden, Auf den festgesctzten Preisen
durfen noch dic iiblichen Rabatte und Rickvergiitungen gewéhrt werden. Jede Ver-
tragsbraucrei hat dafiir zu sorgen, dafl ihre Abnehmer die festgesctzten Verkaufspreise
einhalten (Veréflentlichungen der Schweizerischen Kartcllkommission 1966, S.99).
Kunden, die dic vorgeschriebenen Detailverkaufspreise nicht beachten, sind mit einer
Liefersperre zu belegen. Aufden Fakturaformularen der Brauereien ist vermerkt, dal3 die
Licferung zu den in Rechnung gestellten Engrospreisen den Kunden verpflichtet, die
geltenden Minimalverkaufspreise einzuhalten.

Gemal Preisliste der Brauercidistriktverbande im Raume Zirich von Ende Mai 1967
betrdgt der Detailverkaufspreis der 6-dI-Flasche zur Zeit 70 Rappen, der Engrospreis
50 Rp. mit 29, Skonto bei Bezahlung innert 15 Tagen.

Als dic Denner AG in der Presse ankiindigte, sic werde kunftig in ihren Discount-
geschiften dic Flasche Lagerbier zu 50 Rp. verkaufen, wurden ihre bei der Léwenbriu
Zirich AG und der Brauerci A.Hurlimann AG aufgegebenen Bestellungen nicht mehr
ausgefithre und weitere Lieferungen abgelchnt. Aulicrdem teilten die beiden und weitere
Brauereien der Denner AG mit, dal} sie ihr cine in frithern Jahren gewihrte Riickver-
giitung nicht mehr weiter zubilligen wiirden.

B. Auf Begehren der Denner AG verfiigte der Einzelrichter im summarischen Ver-
fahren des Bezirkes Ziirich am 10. Dezember 1969, gestiitzt auf Art.10 des Bundes-
gesetzes iber Kartelle und dhnliche Organisationen vom 20. Dezember 1962 (KG, AS
1964, 53), unter Androhung der Straffolgen nach Art.292 StGB, der Schweizerische
Bierbrauervercin habe dic gegen die Denner AG verhingte Licfersperre zu widerrufen
und die ithm angeschlossencn Brauereicn anzuweisen, der Denner AG und ihren Ver-
kaufsstellen das von ihr bestellte Lagerbier zu liefern, sofern dessen Endverkaufspreis den
bisherigen Endverkaufspreis der Discountgeschiifte nicht unterschreite. Der Léwenbriu
Zirich AG und der Braucrei A.Hiirlimann AG verbot er in gleicher Weisce, sich an der
Licfersperre gegen die Denncr AG zu beteiligen und verhielt sie, ihr und ihren Verkaufs-
stellen das bestellte Lagerbier zu licfern, sofern der bisherige Endverkaufspreis der Dis-
countgeschifte nicht unterschritten werde. Der Denner AG wurde Frist zur Einreichung
der Klage angesetzt. Thre weitergechenden Begehren wies er ab.

Der Schweizerische Bierbrauerverein und die beiden Brauereien (nachfolgend Braue-
relen genannt) verlangten beim Obergericht des Kantons Ziirich die Aufhebung der
Verfiigung; cventucll sei die Gesuchstellerin anzuweisen, einen Endverkaufspreis von
60 Rp. pro 6-dl-Retourflasche cinzuhalten. Das Obergericht hiell den Rekursam 21, April
1970 teilweise gut, indem es die Brauereien verhiclt, der Denner AG und ihren Verkaufs-
stellen Lagerbier in 6/10-Mechrweg{laschen zu licfern, sofern der Endverkaufspreis in
Discountgeschiften 60 Rp. nicht unterschreite, ebenfalls unter Androhung der Straf-
folgen nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall.

C. Gegen dicsen Entscheid des Obergerichts hat diec Denner AG staatsrechtliche
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Beschwerde crhoben. Sie wirft dem Obergericht willkiirliche Anwendung des KG und
Verletzung des Art. 31 BV vor.

D. Der Schweizcrische Bierbrauerverein und dic beiden angeschlossenen Brauercien
beantragen Nichteintreten, cventucll Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge.
Das Obcrgcericht des Kantons Ziirich hat auf Vernchmlassung verzichtet.

Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

1. Nach Art. 10 KG verfigt der Richter auf Antrag ciner Partei zum Schutze von An-
spriicchcn aus unzulassiger Wettbewerbsbehinderung vorsorgliche MaBBnahmen, wobei
Art.9-12 des Bundesgesctzes vom 30. Scptember 1943 tber den unlauteren Wettbewerb
(UWG) sinngemil anwendbar sind. Es handeclt sich bei diesern Verfahren um cin zivil-
prozessualcs Mittel des Bundesrechts zur provisorischen Sicherung privater Anspriiche
(ScHURMANN, Bundesgesetz tiber Kartelle und dhnliche Organisationen S.111). Obwohl
dic Kantone dic Verfahrensart und die zustdndigen Gerichte zu bezeichnen haben, ist
das Verfahren um Anordnung vorsorglicher Malinahmen vor Anhcbung des Haupt-
prozesses ein selbstandiges bundesrechtliches Verfahren. Der Entscheid, der cs abschlief3t,
ist daher ein Endentscheid und nicht e¢in bloBer Zwischenentscheid, gegen den die staats-
rechtliche Beschwerde wegen Verletzung von Art.4 BV nur bei Vorliegen cines nicht
wiedergutzumachenden Nachteils zuléssig wire. Daran dndert nichts, daf3 die vorsorg-
liche Mafinahme dahinfillt, wenn der Richter sie im Hauptprozel3 abidndert oder auf-
hebt, falls die Verhalnisse sich gedndert haben (von BUrReN, Kommentar zum UWG
S.208 N.19) und daB3 zwischen dem Verfahren um Erlaf vorsorglicher Verfiigungen und
dem Hauptproze3 ein Zusammenhang besteht. Beide bilden ithrem Gegenstand nach
noch nicht einc Einheit, so dal3 nicht vom glcichen Verfahren gesprochen werden kann,
was dem abschlieBenden Entscheid im Verfahren tber vorsorgliche MaBnahmen den
Charakter des Endentscheides nehmen wiirde (BGE 94 T 369). Sofern der Richter im
HauptprozeB keine Anderung verfiigt, bleibt es bei der vorsorglichen MaBnahme, und
wird die Klage abgcwiesen, so hat sie in der Zwischenzeit dennoch ihre Wirksamkeit ent-
faltet. Das rechtfertigt die selbstandige Anfechtbarkeit der Verfigungen nach Art. 10 KG
durch staatsrechtliche Beschwerde.

2. Dic Verletzung von Art. 31 BV crblickt dic Beschwerdefihrerin einzig in der will-
kiirlichen Auslegung und Anwendung des KG durch das Obergericht; dicsc fiihre zu
ciner unzulidssigen Einschrankung der Handels- und Gewerbefreiheit. Der Vorwurf, der
angefochtene Entscheid miflachte Art. 31 BV, fallt deshalb mit demjenigen der Willkir
zusammen. Daf3 die Bestimmungen des KG, mit denen das Obergericht seinen Entscheid
begriindete, sclber gegen die Handels- und Gewerbefretheit verstoBBen wiirden, behauptet
die Beschwerdcefuhrerin nicht. Ein solcher Vorwurf wire tibrigens unbehelflich, da das
Bundesgericht gemal3 Art. 113 BV dic VerfassungsmiaBigkeit der Bundesgesetze nicht
uiberpriifen darf.

Willkiir liegt nach der Rechtsprechung (BGE 93 T 6/7 und dort angefiihrte frihere
Urteile) nur vor, wenn ein Entscheid nicht blo3 unrichtig, sondcrn schlechthin unhaltbar
ist. Nur unter diesem beschrankten Gesichtswinkel kénnen vorsorgliche Mafinahmen,
dcren ErlaB3 im iibrigen in die ausschlieflliche Zustindigkeit der von den Kantonen be-
zeichncten Behorden fallt, vom Bundesgericht uiberpriift werden. Dabel ergibt sich eine
zusitzliche Beschrinkung noch daraus, dafl im Verfahren betreflfend Anordnung vor-
sorglicher MaBnahmen der streitige Anspruch und seine Gefahrdung nur glaubhaft
zu machen sind, der Richter sich also mit dem Eindruck einer gewissen Wahrscheinlich-
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keit fur das Vorhandenscin der in Frage kommenden Tatsachen sowie mit einer blof3
summarischen Pritfung der Rechtsfragen begniigen darf (vgl. BGE 88 I 14/15).

3. Im Verfahren nach Art. 10 KG hat der Gesuchsteller glaubhaft zu machen, daf3 cr
durch dic thm gegentiber angewandten Mafinahmen cines Kartclls oder eincr dhnlichen
Organisation in unzulidssiger Weisc im Wettbewcerb beschrankt wird und daf3 ihm in-
folgedessen cin nicht leicht ersctzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche
MaBnahme abgewendet werden kann. Dagegen liegt thm nicht ob, glaubhaft zu machen,
daf3 keiner der in Art.5 KG genannten Rechtfertigungsgrinde fur dic wettbewerbs-
behindernden MalBnahmen gegeben ist (MEerz, Das schweizerische Kartellgesetz S. 74).
Dal} cin Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art.5 KG vorliegt, hat im Hauptproze3
die Gegenpartei darzutun (BGE 94 II 339 E.5a). Im Verfahren tber die Anordnung
vorldufiger Mallnahmen kann cs nicht anders sein. Dic Gegenpartei hat deshalb das Vor-
handenscin der Tatsachen glaubhaft zu machen, dic einc Wettbewerbsbeschrankung
rechtfertigen. Da dic Tatsachen nur glaubhaft zu machen, nicht zu beweisen sind, ist tiber
ihren Bestand kein erschépfendes Beweisverfahren durchzufithren. Thre abschlieBende
Beurteilung ist im Hauptproze méglich. Das ist von Bedeutung vor allem hinsichtlich
der Tatsachen, dic sich erst in der Zukunft méglicherweise oder wahrscheinlich oder mit
Sicherheit als Folge der Ergreifung oder Unterlassung wettbewerbsbeschrankender
Mafnahmen cinstellen werden. Fir die Wiirdigung der beziiglichen Verhéltnisse ver-
bleibt dem MaBnahmenrichter daher cin weiter Spiclraum.

4. a) Es ist unbestriticn, daf3 die von den Brauercien der Beschwerdefiihrerin gegen-
tiber verhingte Liefersperre cine Wettbewerbsbchinderung im Sinne von Art. 4 KG dar-
stellt. Auch die Erheblichkeit der Behinderung ist zu bejahren, weil Liefersperren in der
Regel cine erhebliche Wettbewerbsbehinderung darstellen, denn sic sind immer gecignet,
das wirtschaftliche Verhalten des Betroflenen zu beeinflussen (BGE 94 II 337 Erw. 3;
ScuLtep, Von der Kontrahierungspllicht der kartellibnlichen Organisation, Wirtschaft
und Recht 1969, S.207). Die Beschwerdegegner bestreiten auch nicht, daf3 der Be-
schwerdcefiihrerin cin nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vor-
sorgliche MaBnahme abgewendet werden kann. Nicht von Bedeutung ist, dal3 die Be-
schwerdefithrerin bereits bestelltes Bier, tiber dessen Licferung cventuell cin giiltiger
VertragsschluB3 zustandegeckommen ist, auf Grund des vertraglichen Anspruchs noch
anfordern kénnte. Es st unstreitig, daB3 die Liefersperre sich auch auf kiinftige Bestel-
lungen bezieht. In dicsem Sinne ist die Verfiigung des Einzelrichters, wonach dic Brauc-
reien bestelltes Bier zu liefern hiitten, zu verstehen. Streitig ist einzig noch, ob die Wett-
bewcrbsbehinderung deswegen rechtmiBig ist, weil siemiteinemderin Art. 5 KG genann-
ten Rechtfertigungstatbestinde begriindet werden kann. Wettbewerbsbehinderungen
sind danach zulissig, wenn die Vorkchren durch iiberwicgende schutzwiirdige Inter-
essen gerechtfertigt sind und sie die Freiheit des Wettbewerbs im Verhédltnis zum ange-
strebten Ziel sowic nach Art und Durchfithrung nicht tibermidBig becintrdachtigen.
Abs. 2 zihlt, ohne vollstindig sein zu wollen, cinzelne Fille von iiberwiegenden schutz-
wirdigen Intercssen auf, Von ihnen hat das Obcrgericht nur den Rechtifertigungsgrund
nach lit. e gelten lassen. Mit Recht geht es davon aus, dal3 das KG Wettbewerbsbeschrin-
kungen zur Durchsetzung von Preisbindungen der zweiten Hand grundsitzlich zuldBt.
Das bringt der in den parlamentarischen Verhandlungen umstrittene Art.5 Abs. 2 lit.c
KG unmiBverstandlich zum Ausdruck. Immerhin kann nicht jede Preisbindung der
zweiten Hand mittels Wettbewerbsbeschrankungen gegeniiber AulBenseitern durchge-
sctzt werden. Sie hat im Gegenteil gewissen Erfordernissen zu entsprechen. Abgeschen
von der in Abs. | enthaltenen allgemceinen Einschrankung, mul3 sie in erster Linie ange-
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ihnen einen Tcil des Umsatzes wegnimmt, so werde dieses Verteilernetz in seinem
gegenwirtigen Bestand gefihrdet, weil bei der gedriickten Marge fir den cinen oder
andern Depositdr der Bierverkauf nicht mchr lohnend ist. Wie eine Aufgabe der Preis-
bindung der zweiten Hand in dicser Hinsicht sich auswirken wird, ist nicht leicht voraus-
sehbar und kann mit Gewiheit nur auf Grund von eingchenden Untersuchungen ermit-
telt werden, wofiir in c¢inem Verfahren nach Art. 10 KG kein Raum ist. Jedenfalls ist cs
nicht véllig unhaltbar, wenn das Obcrgericht die von thm geschilderten Folgen erwartet.

Danmit fallt auch der Einwand der Beschwerdefiihrerin dahin, dic Beschwerdegegner
wiirden tiberhaupt kein eigencs Interesse an der Preisbindung verfechten, sondern blof3
dasjenige der Detaillisten, da durch die Belicferung der Beschwerdefiihrerin der Bier-
umsatz im Ganzen eher gesteigert werde. Ob das zutrifft, kann zuverlassig wiederum nur
durch eingchende Untersuchungen ermittelt werden. Solange das nicht geschehen ist,
kann jedenfalls ohne Willkiir angecnommen werden, dafl die Brauereien an der Aufrecht-
erhaltung des weitgespannten Verteilerncizes direkt interessiert sind, weil bequeme Ein-
kaufsmaoglichkeiten fir dic Kunden auf dic Dauer vermutlich den Umsatz steigern helfen.

¢) Ebenso ist cs nicht vollig unhaltbar, anzunchmen, die Qualitdt des Bieres konne
unter Umstdnden nicht mehr gchalten werden, wenn die Preise auf dem Bicrmarkt
zufolge des Verhaltens der Beschwerdefithrerin zusammenbrechen sollten. Es ist nicht
ausgeschlossen, daf3 die {ibrigen Detaillisten, wenn sie, um konkurrenz{zhig zu bleiben,
den Verkaufsprels ebenfalls senken miissen, cine angemessene Gewinnmarge dadurch
zu erreichen suchen, daf3 sic auf die Engrospreisc driicken. Zwar mag cs fraglich erschei-
nen, ob cinem solchen Unterfangen der angestrebte Erfolg beschieden wire, weil eine
Senkung des Engrospreises zu einer weitern Herabsctzung der Verkaufspreise bei der
Beschwerdcfithrerin fithren konnte, so daf3 sich schlieBlich die frithere Situation wicder-
herstellte. Allein es ist nicht abwegig, anzunehmen, dafl dieser Ausweg dennoch beschrit-
ten wiirde. Damit, daf3 durch Aufgabe der Preisbindung zweiter Hand schlicBlich ein
Druck auf die Herstellerpreise crfolgen und dicser zu ciner Leistungsverschlechterung
fithren kénnte, rechnet auch die Kartellkommission (Verdflentlichungen 1966, S.281).
Es darf deshalb ohne Willkiir davon ausgegangen werden, dal3 dic Brauereien versuchen
wiirden, einen Druck auf dic Engrospreise mit einer Verschlechterung der Bierqualitét
wettzumachen. Die Beschwerdefithrerin wendct ein, daB3 cinem solchen Vorgehen die
Lebensmittelgesetzgebung cntgegenstehe. Allein die Lebensmittelgesetzgebung  (Art.
377ff. der Lebensmittelverordnung, BS 4, 575) enthélt nur Minimalvorschriften in bezug
auf dic Qualitdt und die Beschwerdcfithrerin behauptet nicht, daf3 die Brauereicn jetzt
schon nur Bier herstellen, das lediglich den Minimalanforderungen genitige, so dal3 eine
Qualititsverschlechterung auch bei Preisdruck gar nicht moglich sci.

d) Erweiscn sich die Erwigungen iiber die besondern Griinde, die zur Rechtfertigung
der Precishindung der zweiten Hand fithren, als vertretbar, verbleibt die Prifung die
I'rage ihrer Angemessenheit. Das Obergericht hilt die Preisbindung wahrscheinlich
fir angemessen, soweit der Detailverkaufspreis der Mchrwegflasche 60 Rappen nicht
ubersteigt. Es crgibtsich dabei fiir den Wiederverkidufer bei einem Engrospreis von 50 Rp.
und unter Beriicksichtigung des Skontos von zwei Prozent cine Gewinnmarge von 11 Rp.
pro Flasche. Dic Beschwerdefithrerin wendet dagegen cin, dal3 sie zufolge ihrer gunstige-
ren Kostenstruktur mit einer crheblich geringeren Marge auskommen kénne. Die An-
nalime des Obcergerichts, bel der Beurtcilung der Angemessenheit einer Marge konne
nicht auf die am giinstigsten arbcitende Unternchmung abgestellt werden, sondern es sei
kalkulatorisch auch aufschwiichere Betriche Riicksicht zu nehmen, ist jedoch nicht vollig
unhaltbar. Dic Preisbindung zweciter Hand, deren Zulédssigkeit, wic dargelegt, grundsétz-
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lich vom Gesetzgcber anerkannt ist, verfolgt gerade den Zweck, auch weniger giinstig
arbeitenden Betricben eine Gewinnmoglichkeit offen zu halten. Die Preisbindung der
zweiten Hand wire weitgehend tberfliissig, wenn nur die Margen der unter optimalen
Bedingungen wirtschaftenden Unternchmen als angemcssen anerkannt wiirden. Ob es
dabei zulédssig wire, auf die Verhiltnisse von ganz unrationell arbeitenden Unternch-
mungcn abzustellen, mag dahingestcllt bleiben, da dic Beschwerdefiihrerin nicht behaup-
tct, ein Engrospreis von 60 Rp. gehe hievon aus (vgl. zur Problematik MAaTILE, a.a.0.
S.238).

Sodann ist die Auffassung nicht willkiirlich, die Margenverhilinisse im Biergeschift
kénnten wahrscheinlich als angemessen gelten, weil die Kartellkommission beziglich
dieser Vcrhéltnissc noch keine Sonderuntersuchung im Sinnc von Art.20 KG durch-
gefithrt habe. Zwar decken sich die Begriffe der Angemesscnheit der Preisbindung der
zweiten Hand nach Art.5 KG und der Begriff der volkswirtschaftlich oder sozial schad-
lichen Auswirkung von Kartellen im Sinne von Art.20 Abs. 1 KG, dic allein Anlal3 zu
eincr Sondcruntersuchung geben konnen, nicht. Einc Preisbindung kann unangemessen
scin, ohne volkswirtschaftlich odcr sozial schiddliche Auswirkungen zu haben, z.B. weil
dem kartellierten Gewcrbszweig keine erhebliche wirtschafiliche oder soziale Bedeutung
zukommt (ScHURMANN, Die Durchfithrung des Kartcllgesetzes, Wirtschaft und Recht
1969, S.75; Veroffentlichungen der Schwecizerischen Kartcllkommission 1970, S.4 un-
ten). Beim Biermarkt ist angesichis seiner Bedcutung eine unangemessene Preisbindung
volkswirtschaftlich wohl eher als schadlich zu betrachten. Nachdem cine Sonderunter-
suchung durch dic zustindige Stelle nicht angeordnet wurde, obwohl die Margenverhalt-
nisse durch den Bericht der Kartellkommission iiber die Wettbewerbsverhiltnisse auf dem
Bier- sowie dem Mineral- und SiiBgetrankemarkt vom 11.Mirz 1966 bekannt waren,
darf ohne Willkiir der SchluBl gezogen werden, daB dic zustindigen Behérden sie jeden-
falls nicht als offensichtlich unangemessen betrachteten. Es ist auch nicht abwegig, wenn
das Obergcericht zur Stiitzung seiner Auffassung beriicksichtigte, daB dic Beschwerde-
fihrerin das unter einer Eigenmarke verkaufte Flaschenbier ebenfalls zu 60 Rp. abgab.
Zu Unrecht wendect diese ein, der Precis von 60 Rp. habe nur fiir die herkémmlichen
Denncrladen gegolten, nicht aber {iir ihre Discountgeschifte. Sie anerkennt damit indi-
rekt, dal3 in herkommlichen Laden ein Verkaufspreis von 60 Rp. aus Rentabilitédtsgriin-
den angezeigt crscheint. Dal3 sie nun in ihren Discountgeschiften mit einer wesentlich
niedrigeren Marge auskommen kann, dndert darum nichts, weil, wie ausgefiihrt, die
Preisbindung zweiter Hand gerade darauf ausgerichtet ist, auch den herkémmlichen
Geschiftsbetrieben eine bestimmte Marge zu sichern. DaB die Discountgeschiifte als neue
Betriebsform des Dctailhandels mit einer geringern Marge auskommen kénnen, vermag
nicht von vornherein die Preisbindung der zweiten Hand als nicht mehr schutzwiirdig
erscheinen zu lassen. Der SchluB3, die Preisbindung beim Verkaufspreis von 60 Rp. sel
wahrscheinlich angemesscn, crweist sich deshalb, soweit sie in einem Verfahren nach
Art. 10 KG getroffen wurde, nicht als willkiirlich. Die genauere Abklirung der Angemes-
senheit muB dem Hauptproze3 vorbehalten bleiben.



Internationale Abkommen auf dem Gebiet
des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts

(vom 1.September 1970 bis 31. Mirz 1971)

Pariser Verbandsiibereinkunyft (Stockholmer Fassung vom 14.7.1967)

Die Tschechoslowakei hat die Ratifikationsurkunde iiber den Beitritt
zu diesem Ubereinkommen am 22. Scptember 1970 hinterlegt.

Schweden hat eine Erklirung am 7.Juli 1970 hinterlegt, welche die
Artikel 1-12 gemafl Artikel 20(1)(C) der Ratifikationsurkunde mit cin-
bezicht.

Folgende Staaten haben Anzeigen iiber den Wunsch hintcrlegt, 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, dic Elfenbeinkiistc am 21. August 1970, Portugal
am 25. August 1970, dic Niederlande am 11.September 1970, Marokko
am 14.Septcmber 1970, Polen und Syrien am 15.September 1970, der
Vatikanstaat am 16.September 1970, Japan, Sidafrika und Tiirkei am
17.September 1970, Tunesien und Jugoslawien am 18.September 1970,
Gricchenland und Malta am 21. September 1970, Kamerun am 22. Sep-
tember 1970, Gabon und Niger am 24.September 1970, Dahomcy am
25.September 1970, die Vercinigte Arabische Republik am 28. September
1970 und Argentinicn am 7. Oktober 1970.

Madrider Abkommen iiber die internationale Registrierung von Fabrik- und Han-
delsmarken (Nizzaer Fassung vom 15.7.57)

Marokko hat das Zusatzabkommen am 21. Mirz 1968 ratifiziert (in
Kraft am 18. Dezember 1970).
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Die Tschechoslowakei hat ihre Anzeige iiber den Wunsch, von den
Bestimmungen des Artikels 3bis (1) der Nizzaer Fassung Gebrauch zu
machcn, am 11. Scptember 1970 hinterlegt.

Madrider Abkommen iiber die internationale Registrierung von Fabrik- und Han-
delsmarken (Stockholmer Fassung vom 14.7.67)

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

Die Tschechoslowakei hat dic Ratifikationsurkunde iiber den Beitritt
zu dicsem Ubereinkommen am 22. September 1970 hinterlegt.

Folgende Staaten haben Anzeigen tiber den Wunsch 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. Scptember 1970 und Jugoslawien am 18.
September 1970.

Stockholmer Qusatzabkommen vom 14.7.67 zum Madrider Abkommen iber die
Unterdriickung falscher oder wrrefiihrender Herkunftsangaben vom 14.4.1891

Die Tschechoslowakel hat die Ratifikationsurkunde iiber den Beitritt
zu diesem Zusatzabkommen am 22. September 1970 hinterlegt.

Nizzaer Abkommen diber die internationale Klassifikation von Waren und Dienst-
leistungen (Stockholmer Fassung vom 14.7.67)

Die Tschechoslowakei hat die Ratifizierungsurkunde iiber den Beitritt zu
dicsem Ubereinkommen am 22. September 1970 hinterlegt.

Folgende Staaten haben Anzeigen iiber 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, dic Niederlande am 11.Sep-
tember 1970, Marokko am 14. September 1970 und Jugoslawien am 18.
September 1970.

Lissaboner Abkommen iiber den Schutz der Ursprungsbezeichnungen und thre inter-
nationale Registrierung (Stockholmer Fassung vom 14.7.1967 )

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

Abkommen von Locarno iber Errichtung einer Internationalen Klassifikation fiir
gewerbliche Muster und Modelle vom 8. 10. 1968

Folgende Staaten haben die Ratifizierungsurkunde hinterlegt: die
Tschechoslowakeil am 30. Juni 1970; Schweden am 7. Juli 1970; Danemark
am 27.Januar 1971 mit der Erkldrung, dal3 sich bis jetzt dic Ratifikation
noch nicht auf die Farder Inseln beziehe; und Norwegen und die Schweiz
am 27.Januar 1971.

Tolgende Staaten haben die Ratifikationsurkunde iiber den Beitritt zu
diescm Ubereinkommen hinterlegt: dic 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 fir die
Schweiz am 27.4.71)

Weltorganisation fir Geistiges Eigentum (OMPI) Stockholm 1967

Die Tschechoslowakei hat die Ratifikationsurkunde tiber den Beitritt
zu diesem Ubereinkommen am 22. September 1970 hinterlegt.

Tolgende Staaten haben Anzeigen tiber 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-
kiiste und Jugoslawien am 6. August 1970, Obervolta am 18. August 1970,
Portugal am 25.August 1970, dic Niederlande am 11.September 1970,
Marokko am 14.Septecmber 1970, Polen und Syrien am 15.September
1970, Japan, Stidafrika und Tiirkei am 17. September 1970, Tunesien am
18.September 1970, der Vatikanstaat, Griechenland und Malta am 21.
September 1970, Kamecrun am 22. September 1970, Algerien, Gabon und
Niger am 24. Scptember 1970, Dahomcey am 25. Scptember 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 SittenverstofS. XIV -+ 298 Sci-
ten. C. H.Beck’sche Verlagsbuchhandlung, Minchen, 1970. DM 34.-.

Gesetzesverletzung und Sittenverstof3 als Probleme der wettbewerbsrechtlichen Haf-
tung bei Verletzung auflerwettbewerblicher Normen sind der Gegenstand der vorliegen-
den, in erster Linie das deutsche Recht betreffenden, aber stark rechtsvergleichend aus-
gerichteten Untersuchung, die als Habilitationsschrift der Universitdit Miinchen im
Sommer 1969 vorgelegt wurde.

In sorgfaltiger rechtsvergleichender Ubersicht werden die auslindischen Systeme dar-
gestellt, um der Behandlung des deutschen Rechts cine umfassende und tragende Grund-
lage zu vermitteln. Sehr wertvoll ist die Zusammenstellung der verschiedenen, im Recht
des unlauteren Wettbewerbs beniitzten WertmaBstdbe und die sich daraus ergebende
Erkenntnis, daf3 es keinen einheitlichen, alles umfassenden Begriff fir die verletzten
Recchtsgiiter gibt, sondern daf3 die verwendete Vielfalt weit tiber das Gebiet des unlaute-
ren Wettbewerbs hinausgreift.

Die Arbeitist aus diesem Grunde rechtsphilosophisch und macht bewu8t, wie ungenau
und unbedacht in der téglichen juristischen Literatur Begriffe wie « Verletzung der Wett-
bewerbsverhiltnisse» und dergleichen gebraucht werden. Das Werk erfiillt somit die
Aufgabe, den ungeschlossenen Charakter des Rechts iiber den unlauteren Wettbewerb
zu zeigen. Zwingend wird dargestellt, daf3 dieses Rechtsgebict begrifflich nicht aus sich
selbst leben kann, sondern auf dic allgemeine Rechtsentwicklung angewiesen ist, wobel
die Grenze dessen, was iibernommen wird, sehr flicBend ist.

Wenige Biicher auf diesem Gebiet geben dcrart starke Anregung zum Nachdenken
itber das Gebiet des unlauteren Wettbewerbs. Es darf vorausgesagt werden, daB die
besprochene Darstellung fiir die Entwicklung der Rechtsprechung iiber den unlauteren
Wettbewerb in Deutschland und im Ausland grundlegend sein wird. P. Griesinger

Haines, Hartmut: Bereicherungsanspriiche bei Warenzeichenverletzungen und unlau-
terem Wetthewerdb. XXXII + 168 Seiten. Carl Heymanns Verlag KG
KéIn/Berlin/Bonn/Miinchen, 1970. DM 52.—.

Warenzeichenverletzung und unlauterer Wettbewerb haben fir den Geschidigten
vermogensrechtliche Folgen, die sich mit den klassischen Begriffen der Schadenswieder-
gutmachung nur unbefriedigend erfassen lassen. Mit dem Begriff des Schadens werden
nur einige wenige Erscheinungen getroffen und der Schiadiger mii3te nach dieser Theorie
fir den Vorteil aus Benutzung ciner verletzenden Marke keinen Ersatz leisten. Diese
Lehre ist heute iiberholt und die Rechtsprechung hat versucht, mit der Hilfskonstruktion
einer Lizenzgebiihr die Abschépfung des erzielten Verletzergewinnes zu ermoglichen.

In sehr ausfithrlicher und klarer Weise zeigt der Autor das Ungentigen dieser heute
herrschenden Auffassung insofern, als dieser Standpunkt iitber den Umweg des Schaden-
ersatzrechtes erreicht wird. Dies ist dogmatisch sehr unbefriedigend und macht bewuBt,
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daB einc verniinftige Loésung nur mit dem Begriff der Vorteilshcrausgabe aus dem allge-
mcinen Bercicherungsrecht zu erreichen ist.

Fiir jeden, der bei diesen Fragen die Grundsitze nach deutschem Recht sucht, ist die
besprochene Arbeit einc ausgezeichnete Ubersicht und sorgfaltige Zusammenfassung.
Aber auch fiir schweizerische Verhaltnissc wird man mit Vorteil die darin vorgetragenen
Gedanken heranziehen. An Untersuchungen wie der vorliegenden wird klar, daf3 die
Rechtsentwicklung eines Spezialgebietes nur dann zufricdenstcllend ist, wenn sie unter
standiger Berticksichtigung der allgemeinen Lehre erfolgt. P.Griesinger

UFITA: Archiv fur Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht. Band 56/1970.
Verlag Dokumentation, Miinchen, S.384, DM 109.-.

G.BrUGGER beseitigt in sciner Studie «Rechtsfragen bei neuen Verfahren der clektro-
nischen Bildaufzeichnung und Bildwiedergabe (sogenannte audio-visuelle Verfahren) »
den Irrtum, daB diese necuen technischen Entwicklungen urheberrcchtlich neue Rechts-
lagen entstehen lassen.

Er crklért zuerst die technischen Vorgiange an Hand der verschiedenen Systeme. Er
kommt hernach in der rechtlichen Wiirdigung zum Ergebnis, daf3 die Nutzungsmaoglich-
keiten den vom deutschen URG erfal3ten Verwertungsrechten entsprechen. Wichtig sei
es, daB} in den Vertrdgen fiir die Benutzungshandlungen dic im Gesetz definicrten Be-
zeichnungen verwendet werden. Dem ist hinzuzufiigen, daf3 dic Benutzungshandlungen
sclber iiberdics genau zu beschreiben sind. Dies ist vor allem bei Vertrigen, dic sich auf
verschiedene Schutzgebicte beziehen, uncerldBlich, da die Gesetzesdefinitionen in eincm
solchen Fall den Parteiwillen nicht kundtun kénnen. Aber auch im innerstaatlichen
Bercich gibt ein klares Vorstellungsbild des vertraglich gercgelten Geschehens die zuver-
lassigerc Grundlage als das Aufzdhlen von Gesetzesbegriffen.

H.-P.Hirric wendet dic Regeln des Urheberrechts auf dic besondere Rechtslage an,
dic sich bei der Zusammenarbeit zwischen Fernsehunternechmen und Museen auch und
vor allem im Hinblick auf die Befugnisse der Urheber jener Werke ergibt, die im geplan-
ten Fernschfilm erscheinen sollen.

G.Ferre priift in der Studie « Schlcichwerbung in Horfunk und Fernsehen», wann die
Rundfunkanstalten beim Mitwirken an der Werbung gesetzwidrig handeln.

FeTTE unterscheidet die « Instrumentale Werbung» (in der Schweiz Werbespot), die
«Mediale Werbung», Sendungen werbewirksamen Inhalts, die Teile des allgemcinen
Programms sind und deren «werblicher Charakter » nicht AuBlerlich erkennbar ist, sowic
die « Werbung bei der Fernschiibertragung von Sportveranstaltungen», bei denen die
Kamera nicht nur das sportliche Geschehen crfalt, sondern auch Werbeaussagen aul den
Abschrankungen, Tribiinen, Sportgeraten usw.

FetTE beantwortet die Rechtsfragen aul Grund des Statuts des Bayrischen Rundfunk
sowie des deutschen URG. Seine Schliisse gelten auch fiir die Rechtslage in der Schweiz.
Schleichwerbung, d. h. alle Aulerungen werbewirksamen Inhalts, dic sich dem Umwor-
benen nicht als Werbung, d. h. subjektive Anpreisung der cigenen Leistung, sondern als
objektive Bewertung oder Information eines auB3enstehenden neutralen Beobachters dar-
bieten, seien nur dann rechtswidrig, wenn dic Sendung keinen informativen oder mei-
nungsbildenden Eigenwert habe und deshalb nicht von der Aufgabenstellung und Funk-
tion der Rundfunkanstalten her gerechtfertigt sei.

Die bei der Fernschiibertragung von Sportveranstaltungen iibermittelte Werbung sei
als «erschlichene Werbung» von der Schleichwerbung zu unterscheiden. Sie kénne die
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Wirkung sublimerer (unterschwelliger) Werbung haben und vom Verbot unlauterer
Werbung nach § 1 UnlWG erfal3t sein. Dicse Folgerung iiberzeugt nicht. Der Rundfunk
miilte, damit unlauterer Wettbewerb vorldge, zugunsten Dritter in dic Werbung cin-
greifen. Zudem miuBte diese Werbung der Dritten an sich unzulissig scin. Das Fernschen
hat zudem gar nicht die Méglichkeit, bei den Berichten tiber die Sportanlisse die Werbe-
aussagen zu verdecken.

G.ErBeL erweist dem zeitgendssischen Bildhunger, der die Mihe abnimmt, das
gesprochene odcr geschriebene Wort in Anschauung zu verwandeln, die Referenz in
scinem Bericht « Lehrfilme fur die Juristenausbildung». Er rit zum Expcriment.

AxEe L6GDBERG berichtet in « Das Urheberrecht neuerer Zeit in den nordischen Staa-
ten» iiber den Werdegang skandinavischen Urheberrechts und iiber die Grundziige der
heute geltenden Regelung, wobel er auf seine cinldBliche Studic tiber die skandinavische
Reform des Urheberrechts in UFITA Bd.24/1957, S.1671L. verwcisen kann. LOGDBERG
bedaucrt, daBl dic Gesetzgeber in die neuen Urheberrechtsgesetze die sog. droits voisins
eingefithrt haben. Interessant ist seine Bemerkung zur spérlichen urheberrechtlichen
Gerichtspraxis. In Schweden seien dic Kosten fir cinen Zivilprozef3, wenn er bis zum
héchsten Gericht gefiihrt werde, so hoch, dafl man die Rechtssicherheit als ernstlich
bedroht anschen kénne. Nach den neuen skandinavischen Urheberrcchtsgesetzen kénnc
nun die Verletzung des Urheberrechts dem Staatsanwalt zwecks Erhebung der 6ffent-
lichen Anklage angezcigt werden. Auch in der Schweiz bleiben zahlreiche Verletzungen
des Urheberrechts ungeahndet, weil der Streitwert zu gering ist.

E.Scuurze befaflt sich informierend mit der «Férderung des Welturheberrechts
durch Entwicklungshilfe».

H.J6stLemn (Unruhige Kunst aus urhcberrechtlicher Sicht) und B. Samson (Dic mo-
derne Kunst, die Computer-« Kunst» und das Urheberrecht. Zugleich kritische Notizen
zu Max KumMers Buch iiber «Das urheberrechtlich geschitzte Werk») bekennen sich
im Gegensatz zur Kummer’schen statistischen Einmaligkeit zum Kriterium der eigen-
personlichen Leistung. JOsTLEIN traut dem Durchschnittsfachmann die Fahigkeit zu, das
Urtcil abzugeben. Samson 146t den «geistig-seelischen Gehalt» entscheiden. Mit dem
Schreibenden lehnt er die Auswahl oder Priscntation als Schutzgrundlage ab. Der
Schreibende stimmt aber im iibrigen Kummer zu, weil weder der Durchschnittsfach-
mann die heute als Kunstwerk ancrkannten Formen aus dem Gebiet der Kunst climinie-
ren kann noch sonst jemand bei diesen Gebilden zu fragen vermag, ob sie einen gcistig-
seclischen Gehalt haben oder nicht. Nur die funktionsunabhingige statistische Einmalig-
keit gibt uns einigen Halt; sie 1aBt « Werke» von TINGUELY oder LUuGINBUHL unterschei-
den von technisch rational konstruicrten Erzeugnissen der Maschinenfabriken.

R.KutcHLER orientiert iiber die «Verstarkung des strafrechtlichen Persénlichkeits-
schutzes in der Schweiz» im Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968, das am 1. Mai 1969
in Kraft getreten ist. Es geht um die Verteidigung gegen das Eindringen in die Privat-
sphére mit Hilfe von Abhérgeriten und gegen unbefugte Bildaufnahmen. Der Gesetzes-
text und die Botschaft des Bundesrates sind auf S.257-276 wicdergegeben.

H.Rieper veréffentlicht den ersten Teil ciner in Fortsetzungen erscheinenden Studie
iber «Die musikalische Bearbcitung».

Der Band schliefit mit der Wiedcrgabe von Urteilen des Bundesgerichtshofes, von
Oberlands- und Landsgerichten im urheber-; persénlichkeits-, arbeits- und wettbewerbs-
rechtlichen Bereich. A. Troller



Personelles

Dr. Hermann J. Stern als neues Mitglied
unserer Redaktionskommission

Die Redaktionskommission freut sich sehr bekanntzugeben, dal3 als Nachfolger von
Herrn Dr. Adolf Streuli in der Person von Herrn Dr. Hermann J. Stern, Zirich, ein neues
fachkundiges Mitglied unserer Redaktionskommission gefunden werden konnte.

Hermann J. Stern, geboren 1942 in Berlin und seit 1949 in Ziirich domiziliert, promo-
vierte nach Erwerb des Lizenziates im Jahre 1969 zum Dr. iuris utriusque der Uni-
versitdat Ziirich. Seit 1966 stcht Herr Dr. H.J.Stern in den Diensten der Schweizeri-
schen Urheberrechtsgesellschaften Suisa und Mechanlizenz in Zirich. Als Leiter der
Rechtsabteilung fiihrte er mit Erfolg sdmtliche Urheberrechtsprozesse dieser Gesell-
schaften. Neben sciner forensischen Téatigkeit beteiligte sich Herr Stern ex officio mit
verschiedenen eigenen Beitrdgen an der nationalen und internationalen Entwicklung
des Urheberrechts. Im Auftrage der Suisa war er verantwortlich fiir die erstmalige
Publikation des Buches «Entscheide und Gutachten der Eidgendssischen Schiedskom-
mission {iir die Verwertung von Urheberrechten», das 1967 im Verlag Schulthess & Co.
in Zirich erschienen ist. Allgemeine Beachtung fand in Fachkreisen auch seine Dis-
sertation Uiber das Problem «Urheberrecht und CATV» aus dem Jahre 1969.



Le contrat de licence de brevet dans ’actuelle
jurisprudence du Tribunal fédéral

EDOUARD PETITPIERRE, LAUSANNE

Les lois sur les brevets d’invention ne donnent généralement qu’une
faible idée de ce qu’est un contrat de licence. Notre ancienne loi de 1907
disait simplement, a son art.9, que le brevet «pcut faire I’objet de licences
autorisant des tiers a cxploiter I’invention». Quant a I’article 34, al. ler, de
la nouvelle loi de 1954, il se borne a déclarer: «ILe déposant ou le titulaire
du brevet peuvent autoriser des tiers a utiliser I'invention (octroi de licen-
ces) ».

I’objet des présentes lignes est de montrer, a I'aide de quelques exem-
ples tirés de la jurisprudence du Tribunal fédéral, combien la licence de
brevet est une figure juridique originale.

Dans ses plus récents arréts le Tribunal fédéral dit, avec la doctrine domi-
nante, que lc contrat de licence est un «contrat innommé, sui generis»
( Foufounis ¢. Charlier, du 1¢F novembre 1966, RO 92 I1 299; Park Davis and
Co ¢. Lamar S.4. et Arco S.4., du 10 février 1970, RO 96 11 154). Il ajoute
qu’on ne doit recourir qu’avec prudence aux régles des types légaux qui
présentent avec lui des analogies (arrét Foufounis ).

La maniére dont notre juridiction fédérale a résolu certains litiges nous
aidera a mieux saisir ce qu’est, & ses yeux, ce contrat de licence que la loi
ne fait qu’esquisser.

Pour nous limiter, nous nous attacherons aux solutions jurisprudentielles
données aux quatre questions ci-apres:
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1. Le licencié qui n’cxploitc pas le brevet est-il tenu au paiement des
royautés, dans hypothése ot le contrat de licence ne contient aucune
disposition a cet égard?

2. Le licencié peut-il actionner le donneur de licence pour faire pronon-
cer la nullité du brevet?

3. Faute d’un termc convenu dans le contrat de licence, existe-t-il au profit
dcs parties un droit de résiliation pour justes motifs?

4. Dans quelle mesure le donneur de licence peut-il maintenir sa prétention
a des royautés si, en cours de contrat, son brevet vient a étre déclaré nul
par le juge?

Reprenons successivement nos questions:

1. Le licencié qui n’exploite pas le brevet est-il tenu au paiement des
royautés, dans ’hypothése oi1 le contrat de licence ne contient aucune dis-
position a cet égard ?

C’est le probleme délicat que soulevait Parrét Park Davis and Co c.
Lamar S.A. et Arco S. A., déja cité.

Dans cette affaire les partics défenderesses, au bénéfice d’une licence non
exclusive concédéce par la Société Park Davis, avaient notifi¢ a celle-ci que
pendant unc période donnée elles n’utiliseraient pas les droits dérivant de
leur licence, que, partant, elles suspendraient pendant cette période le
paiement de leurs redevances; d’aprés le contrat, il s’agissait de redevances
fixes et périodiques. Une licence non exclusive, soutenaient-clles, n’im-
pose a son bénéficiaire ni ’obligation d’en faire usage, ni, s’il renonce a cet
usage, I'obligation de payer les redevances.

La juridiction supréme réfuta cette argumentation, cn observant
d’abord qu’en principe toute licence, exclusive ou non, peut étre assortie
ou non d’une obligation d’exploiter. L’existence d’une obligation d’exploi-
ter ne dépend pas nécessairement de ’exclusivité ou de la non-exclusivité
de la licence.

Tout ce qu’on peut affirmer, déclare-t-elle, c’est que dans le cas de la
licence exclusive, §’il v a doute sur ’obligation d’exploiter, «on aura ten-
dance a présumer cctte obligation», tandis que la présomption sera inverse
pour la licence non cxclusive. On ne peut donc pas prétendre sans plus
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qu’'unc licence non cxclusive ne saurait étre assortic de I'obligation d’ex-
ploiter; tout dépendra du contrat ct de son interprétation.

Nous I’avons vu, du caracteére non cxclusif de leur licence les défende-
resses déduisaient non seulement qu’elles n’avaient pas 'obligation d’ex-
ploiter, mais encore qu’en cas de non-usage, clles n’étaient plus tenues au
paiement des royautés.

S’il v a obligation d’exploiter ct que le licencié viole cet engagement, il
cst clair, déclare la juridiction fédérale, que, méme dans le cas d’une
licence non exclusive, les redevances continueront d’étre dues.

Mais quid s’il n’y a pas obligation d’exploiter? Les défenderesses fai-
salent valoir que dans cc cas, si le licencié n’exploite pas, il ne doit plus les
royautés, puisque le titulaire du brevet nc lui fournit plus aucune presta-
tion.

«(’est méconnalitre, dit Parrét, que la licence, méme non exclusive,
méme non assortie d’une obligation d’exploiter, donne a son bénéficiaire
un droit (art. 34 LBI: cautoriser des tiers a utiliser P'inventions, texte alle-
mand: <cinen anderen zur Beniitzung der Erfindung ermichtigen>). La
prestation du bailleur consiste précisément dans cette faculté, le droit
d’utiliser qu’il concéde 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 cxécutant son obligation, céde une valeur
économique qui justifie une prestation en retour, indépendamment de
toute exploitation cffective. »

L’arrét en déduit que le droit aux royautés n’cst en principe pas subor-
donné a 'usage de la faculté concédée, sauf convention contraire des par-
ties.

En particulier, dit-il, dés qu’on a affaire 4 un contrat de licence sans
obligation d’exploiter prévoyant des redevances fixes, méme périodiques,
il faut admettre que ces redevances sont inconditionnelles, c¢’est-a-dire sans
rapport avec lutilisation du brevet. «Leur maintien s'impose d’autant
plus, précise-t-il, que leur stipulation a le plus souvent pour fondement la
participation du preneur de licence a ’amortissement des sommes investies
dans lc brevet.»

Qu’en serait-1l dans ’hypothése de redevances proportionnclles a la
production? En cas d’interruption de 'exploitation, I'obligation de payer
de telles redcvances cesserait-clle ou non? Le Tribunal fédéral a laissé la
question ouverte.

Passons maintcnant a notre seconde question.



— 110 —

Le licencié peut-il actionner le donneur de licence pour faire prononcer
la nullité du brevet ?

DansVarrét Arquint c. Tiischer fréres et Cie,du 20février 1935 (RO6111138;
JT 1935 1537), le Tribunal fédéral avait dit qu’il fallait décider de cas en
cas si le preneur de licence était recevable a actionner le propriétairc du
brevet en nullité de celui-ci.

I1 ajoutait: lorsque la licence crée entre les parties un rapport de droit
assimilable a un contrat de société, les régles de la bonne foi s’opposent en
principe a ce que le preneur demande judiciairement ’annulation du
brevet.

Les droits anglais et américain, constate ’arrét, ne semblent pas ad-
mettre I’action en nullité du preneur de licence. En droit suisse, on ne sau-
rait toutefois aller aussi loin. I1 faut voir dans chaque espéce si le contrat a
créé un rapport de confiance excluant ’action en nullité.

Mais on ne peut pas se contenter de dire: si dans I'espéce donnée la
licence est assimilable & un contrat de société, I’action en nullité est exclue.
En effet, il ne faut pas oublier qu’a c6té des intéréts propres ala sociétéily a
les intéréts particuliers de chacun des associés, comme le prouve ’action en
dissolution de la société pour justes motifs de I’art. 545, al.2 CO; suivant
les circonstances, les intéréts d’un associé peuvent devoir passer avant ceux
de la société.

Il est intéressant de noter que dans Iaffairc Arquint, le licencié avait
vainement invité le propriétaire du brevet a poursuivre judiciairement
divers contrefacteurs; ses sommations étaient restées sans effet. Ce licencié
avait un intérét légitime a tirer au clair la question de la validité du brevet.
Le Tribunal fédéral lui a dés lors reconnu le droit d’ouvrir action en nul-
lité, puisque son cocontractant mettait une évidente mauvaise volonté a
poursuivre les violations de son brevet.

La jurisprudence inauguréc dans I'arrét Arquint a été développée dans
Parrét Solcd ¢. Rosenberger et Hollinger, du 22 mars 1949 (RO 7511166; JT
1950 1 9).

Ce second arrét pose la régle suivante: le contrat de licence étant géné-
ralement fondé sur un brevet valable, il faut normalement reconnaitre au
licencié le droit d’intenter I’action en nullité de brevet; il convient toute-
fois d’apporter a ce principe divers tempéraments:

Comme I’avait déja relevé ’arrét Arquint, I’action du licencié est en prin-
cipe irreccvable si le contrat a créé entre les partics un rapport de con-
fiance particulier. Tecl scra notamment le cas si le contrat est proche d’un
contrat de société, si on constate par exemple que les parties doivent se
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communiquer des perfectionnements, ou qu’elles font caisse commune
avece droit de regard réciproque dans leurs livres, ou qu’elles doivent se
céder mutucllement d’autres brevets ou sc repasser certaines commandes.

Mais Parrét Solca va plus loin que Parrét Arquint, en ajoutant ceci:
méme en 'absence d’un rapport de confiance l'action du licencié est
également irrecevable si la licence a été concédée parce que la validité du
brevet apparaissait doutcuse et quc son titulaire, en octroyant la licence,
voulait précisément ne pas provoquer un débat a se sujet. Dans ce cas
Paction du licencié serait abusive, méme en ’absence d’une rcnonciation
expresse de sa part.

En revanche, estime le Tribunal fédéral, on nc peut pas refuser a priori
au preneur de licence qui a négligé d’exploiter le brevet lc droit d’en faire
prononcer la nullité.

L’arrét Foufounis, déja mentionné plus haut, nous améne & notre troi-
sieme question:

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

Fautc d’un terme convenu — déclare cet important arrét — on ne saurait
fixer la durée du contrat de licence en appliquant le bref délai de six mois
prévu par Part.290 CO, sur le bail a ferme, ct par Part.546 CO, sur la
société simple.

En effet, constatent les juges fédéraux, «qu’il s’agisse d’organiscr la
production ou de rechercher des débouchés, I’exploitation industrielle et
commerciale d’un brevet impose souvent des investissements importants,
dont 'amortissement doit s’étendre sur une période suffisante, rclative-
ment longue; ... On admettra dés lors cn principe que la licence, sous
réserve d’exceptions justifiées par les circonstances, est réputée concédée
pour la durée restant a courir du brevet. »

En régle générale il est par conséquent exclu qu’une partie puisse donner
congé a 'autre en se conformant simplement a I’art. 290 CO, sur le bail a
ferme, ou a I’art. 546 CO, sur la société simple.

Mais cela n’est pas a dire que, faute d’un terme convenu, les parties vont
étre tenues jusqu’a Pexpiration du brevet. En effet, affirme arrét, comme
le contrat de licence implique une durée, que les parties y sont étroitement
liées, que la licence leur impose, comme a des associés, une fidélité fondée
sur la confiance réciproque, il est toutefois nécessaire de tempérer sclon les
regles de la bonne foi, au micux de leurs intéréts, le principe du respect des
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conventions. Aussi convient-il de reconnaitre a chacun le droit de résilicr
le contrat pour de justes motifs, lorsque sa continuation ne peut étre raison-
nablement exigée, méme si c’est en raison de circonstances dont lc partc-
naire ne répond pas.

Cette faculté de résiliation pour justes motifs, observe I’arrét, existe dans
tousles contrats quiimpliquent une durée (bail: art. 269 et 291 CO ; travail :
art.352; agence: art.418; etc.). Elle doit étre reconnue indépendamment
de la résolution du contrat fondée sur les art. 107 ct suivants CO. I s’agit
en cffet de distinguer: la procédure des art. 107 et suivants CO supposc quc
celui qui s’en prévaut mette son partcnaire en demeure, que, partant, lui-
méme soit disposé a s’exécuter. Or il se 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 I’exécution ne s’épuise pas
en une prestation unique mais exige une collaboration durable.

La résiliation pour justes motifs doit cependant demeurer ’exception,
note le Tribunal fédéral. D’une facon générale, on I’admettra notamment
si le contrat n’a regu aucune exécution et si la partic contre laquelle lc
droit de résilier est exercé n’a rien fait pendant longtemps, paralysant
ainsi le déroulement normal de "opération.

Dans I'affaire Foufounis, I’exécution du contrat s’était trouvée indéfini-
ment retardée par la faute de 'inventeur et donneur de licence, qui invo-
quait Ja mise au point d’'un mécanisme amélioré; aprés deux ans et demi
il se borna a livrer un appareil de démonstration de type ancien, sans s’ex-
pliquer au surplus sur une augmentation trés sensible du prix. Il fut dés lors
admis que le licencié pouvait résilier le contrat pour justes motifs.

L’arrét précise encore ceci quant au mode de résiliation: celle-ci peut
se faire par simple déclaration unilatérale de la partie, le juge se bornant
a en examiner la validité en cas de litige et & en fixer les effets (répétition
des prestations, dommages-intéréts). Point n’est besoin, pour rompre le
contrat, de procéder par la voie de la résiliation judiciaire prévue a Iart.
545 CO sur la société simple. Le rapprochement qu’on fait et qu’on doit
faire parfois entre le contrat de licence et la société simple nc doit, cn effet,
pas aller jusqu’a étendre a la licence ’application de I’art. 545 1eral., ch.7,
car il s’agit d’une regle trés exceptionnelle du droit des contrats, destinée a
remédier au fait que le contrat de société simple n’étant pas synallagmati-
que ne peut étre résolu selon les art. 107 et suivants CO.

D’apres 'arrét Foufounis, a titre exceptionnel le contrat de licence de
durée indéterminée est donc susceptible de résiliation pour justes motifs,
par simple déclaration unilatérale. Ce principe a été confirmé dans l’arrét
Park Davis and Co.
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Nous terminerons par la quatriéme ct derniére question que nous nous
sommes proposés d’examiner, cclle qui souléve d’ailleurs les problémes les
plus épineux:

4. Dans quelle mesure le donneur de licence peut-il maintenir sa préten-
tion a des royautés si, en cours de contrat, son brevet vient a étre déclaré nul
par le juge ?

C’est dans ’arrét Soled, datant de 1959, déja cité, que lc probléme a été
abordé pour la premiére fois par la juridiction fédérale a propos d’une
licence exclusive.

Cct arrét commence par émettre les principes suivants:

La nullité du brevet, quand bien méme elle n’est constatée qu’apres
coup, est initiale, c’est-a-dire que le brevet cst censé n’avoir jamais existé.
Par voie de conséquence, la licence exclusive fondée sur cc brevet est égale-
ment nulle: en effet, le donneur de licence se trouve en réalité ne jamais
avoir été cn mesurc de mettre a la disposition du licencié I'exclusivité, le
droit d’interdiction absolue, juridiquement opposable aux tiers, objet du
contrat. La licence doit donc étrec déclarée nulle en vertu de I’art. 20, al. ler
CO.

Il ne pourrait en aller autrement que si, d’apres le contrat, le licencié
voulait prendre sur lui le risque de I'inexistence du brevet, hypothése qui
n’est pas réalisée si le licencié s’est fait cxpressément garantir par son co-
contractant la validité juridique du brevet.

Mais quelle sera alors ’incidence de la nullité du brevet ct, partant, du
contrat de licence, sur lc sort des redevances afférentes a la période écou-
lée?

Lc Tribunal fédéral s’est exprimé 4 ce sujet comme suit:

En raison de la particularité du droit des brevets, il n’est pas possible
d’appliquer sans restrictions ni réscrves les conséquences de la régle de
Part.20, al. 1, GO il est indispensable de déroger au principe sclon lequel
la nullité d’un contrat produit ses effets ex tunc. En cffet, si le brevet déclaré
nul doit bien, vu la nature juridique de la nullité, étre tenu pour n’avoir
jamais cxisté, il n’en reste pas moins que sa délivrance par 'Etat et exis-
tence apparentc que cette délivrance lui a donnée, ont engendré certains
effets, qu’il n’est pas possible d’ignorer. Tant ct aussi longtemps que lc
brevet est resté inattaqué, le licencié, en effet, a pu bénéficier de facto d’une
situation privilégiée identiquc a celle que lui aurait procurée un brevet
valable. Il a pu fabriquer et vendre 'objct couvert par le brevet sans étre
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géné par les concurrents qui n’étaient pas au bénéfice d’unc licence; scs
acheteurs, par ailleurs, lui ont payé un prix proportionnellement plus
élevé pour sa marchandise. En méme temps il a pu profiter de I’absence de
toute exploitation personneclle par lc titulaire du brevet.

Le Tribunal fédéral est d’avis que ’équité commande de tenir compte
de ces circonstances; il estime que, quand bien méme le brevet est ensuite
déclaré nul, il faut reconnalitre au donncur de licence un droit aux rede-
vances pour le passé, et ccla, que le licencié ait ou n’ait pas cxploité I’«in-
vention ».

Ce qui est décisif, a ses yeux, c’est que pendant une période donnée le
licencié pouvait exploiter le brevet sans étre troublé dans sa possession.

Selon Parrét Solcd, la nullité du contrat de licence ne saurait donc étre
admise dans toutes ses conséquenccs, et ¢’est dans le méme sens qu’il a été
jugé que la nullité d’un brevet n’entrainait pas la nullité de la vente de ce
brevet (arrét Eberhard c. Fucker, 16 juin 1932, RO 57 11403, JT 1932 1 155).

Le Tribunal fédéral constate que la doctrine dominante, en Suisse, en
Allemagne, en France et en Autriche partage la méme opinion: I'idée de
principe que, sile brevet est déclaré nul, les royautés payées ne pcuvent pas
étrc répétées, et que celles restant & payer peuvent cncore étre récla-
mées, n’est plus séricuscment contesté par personne, le fait que le licencié
ait ou n’ait pas utilisé I’ «invention» important pcu. On trouve simplement
certaines divergences dans les motifs.

Cela dit, dans quelle mesure les royautés doivent-clles alors étre acquit-
tées?

II faut, sclon 'arrét Solcd, quc le licencié paie les redevances pour le
temps pendant lequel il a pu ou aurait pu cifectivement jouir du brevet
d’unc facon absoluc. Autrement dit, son obligation doit courir jusqu’au
moment ol pour la premiére fois la nullité du brevet pouvait étre séricuse-
ment envisagée,

En I’espece jugée dans Parrét Soled ¢’est environ six mois avant I’cxpira-
tion de son contrat que le licencié s’était rendu compte que le brevet pou-
vait étre nul. Dés cc moment-la, dit ’arrét, le licencié ne pouvait plus
décemment se prévaloir de ce brevet envers la clientele. Clest par consé-
quent a partir de ce moment-la que son obligation de payer les royautés
devait prendre fin.

Cett jurisprudence a été confirmée ct précisée dans Parrét Wyss c.
Dahinden et Dahinden et Co, du 17 février 1959, RO 85 11 38, J'T 1959 1 592.

Les faits étaient les suivants: le demandeur Wyss, titulaire de plusieurs
brevets concernant un appareil électro-ménager, avait accordé unc licen ¢
exclusive de fabrication 4 Dahinden ct Dahinden ct Cie. Par la suite, les
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brevets furent déclarés nuls. Le demandeur n’cn persista pas moins a
réclamer ses royautés. La juridiction cantonale rejeta son action. Tout en
admettant que, sous certaines conditions, le droit aux royautés peut subsis-
ter, au moins partiellement, malgré la nullité du brevet, elle estima que tel
n’était pas le cas en I'espéce; elle retenait a cet égard deux moyens: le
premier consistait a dire que, si les défendeurs avaient connu la nullité des
brevets, ils se scraient abstenus de passcr le contrat de licence, le second,
qu’ils n’avaicnt, en fait, jamais exploité les brevets. Le donneur de licence
saisit le Tribunal fédéral, qui admit son recours ct renvoya la cause aux
premiers juges par les motifs suivants:

La nullité d’un brevet — I’arrét Solcd I’avait déja dit — ne supprime pas
nécessairement le droit aux royautés échucs, I’existence apparente du
brevet ayant incontestablement produit certaines conséquences de fait,
dont 1l est impossible de faire abstraction. En effet, aussi longtemps que
lc brevet n’a pas été attaqué, le licencié a bénéficié de la méme situation
privilégiée que s’il avait été valable. L’équité commande de tenir compte
de cette circonstance.

C’est le cas — ajoute arrét Wyss —, non seulement quand les parties ont
cnvisagé la possibilité que le brevet ft nul, ou ont accepté cette éventualité,
ou n’y ont simplement jamais pensé, mais aussi quand, au contraire, ellcs
avaient présumé que le brevet était valable, car dans ce cas aussi le licencié
a pu fabriquer et vendre 'objet couvert par le brevet sans étre inquiété par
les concurrents qui n’étaient pas au bénéfice d’unc licence.

Quant au fait qu’en 'occurrence les licenciés n'ont pas exploité les
brevets, il n’est pas davantage décisif, déclare arrét Wyss. En effct, dit-il,
il ne faut pas oublier qu’aussi longtemps quec la licence existait en fait, le
demandeur s’est lui-méme abstenu d’exploiter ses prétendues inventions.
Au surplus, comme une licence exclusive entraine généralement pour le
licencié 'obligation d’exploiter, notamment lorsque, comme en ’cspéce,
les redevances sont fixées d’apres le nombre des pieces fabriquées ou ven-
ducs, les défendeurs ne peuvent se prévaloir du fait qu’ils n’ont pas cx-
ploité les brevets; par leur carence, ils ont au contrairc violé leurs obliga-
tions contractuelles, et il est normal qu’ils répondent en principe du pré-
judice qu’ils ont causé au demandcur.

Les défendeurs ne demeurent toutefois tenus de payer des royautés que
pour la période ou ils ont pu librement utiliser les prétendus brevets et ot
on pouvait équitablement exiger d’cux cette exploitation.

On retrouve ici un principe déja posé dans I’arrét Soled.

Quant au montant des redevances dues, il faut — dit Parrét Wyss — se
fonder sur les avantages économiques que la licence a pu procurcr au
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licencié. Bien entendu, si 'on est par exemple en présence d’un brevet qui
n’était pas susceptible d’une exploitation industrielle, le licencié ne saurait
étre tenu a des dommages-intéréts.

Enfin, précise-t-il, il est équitable d’admettre qu’a partir du moment en
tout cas olt le licencié pouvait sérieusement cnvisager la nullité du brevet,
ses obligations devenaient caduques. C’est, ici encore, la confirmation d’un
principe énoncé dans I’arrét Solca.

L’évocation des quclques décisions jurisprudenticlles que nous venons de
relater succinctement aura sufli, pensons-nous, pour illustrer Poriginalité
du contrat de licence de brevet, originalité insoupgonnable pour le profane
qui se bornerait a consulter la loi, mais qui est bien connue des praticiens de
la propriété industrielle.



Einige Betrachtungen zum neuen
indischen Patentgesetz

E.JUGKER UND B.A.YORKE, BASEL

Einleitung

Ende August 1970 verabschiedete das indische Parlament in einer
dramatischen, stark emotionell gefarbten Sondersitzung den seit Oktober
1965 hingigen Entwurf fir ein neues Patentgesetz, das in Kraft treten
wird, sobald die Ausfihrungsverordnung bereinigt und erlassen ist. In
Anbetracht der wachsenden wirtschaftlichen Bedeutung Indiens und
seines Einflusses auf andere Linder der Dritten Welt diirfte es von allge-
meinem Interesse sein, dieses neue Patentgesetz zu analysieren, das nicht
nur in sciner Gesamtheit ein absolutes Novum auf dem Gebiet des gewerb-
lichen Rechtsschutzes darstellt, sondern auch eine véllig neue, ungewisse
Lage hinsichtlich des Patentschutzes einiger Erfindungskategorien ge-
schaffen hat. Die Vorgeschichte des neuen Patentgesetzes war ungewohn-
lich bewegt, da sowohl in Indien selbst wie auch aus dem Ausland wih-
rend Jahren auf das heftigste gegen eine Gesetzgebung protestiert wurde,
die als Musterbeispiel fiir eine versteckte Abschaffung von fundamentalen
Rechten bestimmter Erfinderkategorien gelten kann, wobei unklare und
zum Teil einander widersprechende Formulierungen dazu dienen sollen,
den Schein eincs «modernen » Patentgesetzes zu wahren.

Nach dicser vielleicht etwas harten, aber den Tatsachen leider ent-
sprechenden Einleitung wollen wir zunédchst die Rechtslage vor dem ncuen
Patentgesetz sowie dessen Vorgeschichte kurz rekapitulieren, danach be-
sonders drastische Bestimmungen des necuen Gesetzes behandeln und
schlieBlich die praktischen Auswirkungen dieser Bestimmungen darlegen.
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Die Lage vor dem neuen Gesetz

Die indische Patentgesetzgebung geht auf das Jahr 1856 zuriick, als der
«Act for granting Exclusive Privileges to Inventors» crlassen wurde.
Verschiedene Formfehler fihrten indessen schon 1857 zur Aufhebung
dieses Patentgesetzes, und die Wiederinkraftsetzung cinzelner seiner Para-
graphen 1859 fiihrte schlicBlich zur Etablierung einer Grundlage fiir den
Schutz des gewerblichen Eigentums. 1872 wurde eine Ausweitung dieses
Schutzes fiir notwendig erachtet und ein neues Gesetz, der «Patents and
Designs Protection Act» crlassen. 1883 folgte ein Nachtrags-Gesetz und
1888 wurden die drei Gesetze aus den Jahren 1859, 1872 und 1883 schliel3-
lich zu cinem einzigen Text vercinigt. Die eingehende Revision und
Modernisierung diescs 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 unabhingig gewordenen Indiens
ein « Patents Enquiry Committee » zur Untersuchung der bisherigen Aus-
wirkungen des Patentsystems auf Forschungstitigkeit und Entwicklung
der Industrie ein. Das Komitee kam zum SchluB}, «the Indian patent
system has failed in its main purpose, namecly, to stimulate inventions
among Indians and to cncourage the development and exploitation of new
inventions for industrial purposcs in the country so as to secure the benefits
thereof to the largest section of the public.» Dal3 das Erreichen dieser
Ziele primér von ganz anderen Faktoren, wie Bildungsstand einer Nation,
Infrastruktur, Kapitalinvestitionen u.a.m. abhingt, lie} die Kommission
vollig auler 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 Publizitit der Kefauver-Hearings — opportun er-
schien, die alte Diskussion aufleben zu lassen und die Abschaffung des
Patentschutzes, vorab fiir Heilmittel, zu fordern. Wie auch anderswo,
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fand dieses Postulat im ungecinten, von Miflernten und Naturkatastro-
phen heimgesuchten Indien weiten Widerhall und zahlreiche Anhidnger.
Auch in der Tagespresse crschicnen immer hdufiger unsachliche und
tendenzios gefdrbte Artikel, meist auf Veranlassung lokaler Hersteller und
Importeurc, dic sich von einer Schwichung oder Abschaffung des Patent-
schutzes hohere Profite versprachen.

Dic Regierung sah sich daher aus politischen Griinden gengtigt, einer
Revision des Patents and Design Act im Prinzip zuzustimmen. Ein erster
Entwurf wurde 1964 verdflentlicht, im Oktober 1965 in ctwas abgednder-
ter Form dem Untcrhaus vorgelegt und an eine Sondcrkommission tiber-
wiesen. Es dauerte dann noch volle 5 Jahre, bis das Parlament plotzlich
einer inzwischen mchrfach gednderten Fassung zustimmte. Dies geschah
vor allem unter dem Druck einer manipulierten 6ffentlichen Meinung,
die durch iibertriebene Zeitungsberichte iiber aus dem Zusammenhang
gerissene Zeugenaussagen vor cinem Untersuchungsausschufl des US-
Senates aufgebracht worden war.

Wichtigste Bestimmungen des neuen indischen Patentgesetzes

1. Das neue indische Patentgesetz sicht cine Reduktion der Laufdauer
von 16 auf 14 Jahrc vor; Patente auf Nahrungsmittel, Schidlingsbe-
kampfungsmittel 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 kiirzere ist (Paragraph 53).

2. Im Paragraph 47 wird das Recht der Regierung, patentierte Erfin-
dungen fiir ihre Zwecke zu verwenden, festgelegt. Im allgemeinen erfolgt
diese Verwertung gegen Entschiadigung; im Falle von Nahrungsmitteln,
Schiadlingsbekdmpfungsmitteln und Medikamenten sowie von Zwischen-
produkten zu dercn Herstellung fillt eine Kompensation weg, und dic
breite Auslegung des Begriffes «fiir Regierungszwecke » umfafit auch die
Belieferung von staatlichen Verteilungsorganisationen und Spitédlern.
Diese Bestimmung hat viele Diskussionen ausgeldst, vor allem iiber dic
Frage ithrer Verfassungswidrigkeit.

3. Die Paragraphen 82-98 enthalten eine Reihe komplexer und schwer
zu entwirrender Bestimmungen iiber Zwangslizenzen, mit zahlreichen
«Gummibegriffen » wie z.B. «verniinftige » Bediirfnisse der Offentlich-
keit und «verniinftige » Preise. Diesc Bestimmungen gehen sogar so weit
(Paragraph 93), daf§ der Direktor des Patentamtes das Recht 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 fiir chemische Erfindungen
unmittelbar nach Patenterteilung und bedingungslos zu verwerten
(Zwangslizenz). Bei Patenten auf Nahrungsmittel, Schidlingsbekdmp-
fungsmittel, Arzneimittel und deren Zwischenprodukte darf die Ent-
schiadigung fiir diesc Zwangslizenzen hochstens 49, des Nettoerlises 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, wobel fiir die oben genannte Gruppe der Nahrungs-
mittel, Schadlingsbckdmpfungsmittel und Arzneimittel auch hier wieder
49, die obere Grenze der Entschiddigung ist (Paragraph 100 [3]).

5. Schutzfihige Erfindungen (Paragraphen 3-5 und 48): Ahnlich wie
in anderen Staaten sind gewissc Erfindungstypen vom Patentschutz iiber-
haupt ausgeschlossen. Nahrungsmittel, Arzneimittel sowie alle auf chemi-
schem Wege hergestellten Substanzen, inklusive Legicrungen, optische
Gliaser, Halbleiter und intermetallische Verbindungen, sind nicht patent-
fahig, nur die Verfahren zu ihrer Herstellung. Auch die Rechtsinstitute
des derivierten Stoffschutzes und der Beweislastumkchr fehlen.

Praktische Auswirkungen des neuen Patentgesetzes

Vor kurzem sind nun die Ausfithrungsbestimmungen veroffentlicht
worden und liegen den interessierten Kreisen zur Stellungnahme vor. Es
ist anzunchmen, daf das Patentgesetz ctwa bis Mitte 1972 in Rechtskraft
erwichst. Welches werden dann die Konsequenzen der oben geschilderten
Paragraphen fiir den Patentinhaber sein?

Betrachten wir zunéchst einmal die enorm kurze Laufdauer von Paten-
ten fiir Nahrungsmittel, Schiadlingsbekdmpfungsmittel und Arzneimittel.
Es ist bekannt, daB3 die Entwicklung eines ncuen Heilmittels in den selten-
sten Fillen vor 6-8 Jahren ab Patentanmeldung abgeschlossen werden
kann. Der Grund fiir diese lange Entwicklungszeit liegt einmal in den er-
hohten Anforderungen hinsichtlich der Wirksamkeit und Unschadlichkeit
neuer Arzneimittel, die jahrelang pharmakologisch, toxikologisch und
klinisch gepriift werden miissen, bevor sie in die Therapie eingefithrt wer-
den dirfen. Zu diesen bei neuen Heilmitteln absolut notwendigen Prii-
fungen und Untersuchungen kommt noch ein kompliziertes biirokratisches
Zulassungsverfahren, das wecitere Jahrc beanspruchen kann. Es wird
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deshalb in den meisten Fillen nicht moglich sein, in Indien ein neues
Arzneimittel vor Ablauf des betreffenden Patentes in den Handel zu
bringen, so daB effcktive Laufdaucr cines Patentes gleich Null sein wird.

Sollte es aber ausnahmsweise gelingen, ein neues Didtetikum, Schid-
lingsbekdampfungsmittel oder Heilmittel in den Handel zu bringen, bevor
das centsprechende Patent abgelaufen ist, wird sich der Patentinhaber
Konkurrenten gegenibersehen, die aufgrund der automatischen Zwangs-
lizenzen dasselbe Priaparat herstellen und vertrciben, und dem Patent-
inhaber nur cine praktisch zu vernachlissigende Entschidigung von 49,
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 moglich ist. Bei
soverzerrten Wettbewerbsbedingungen wird der Originalhersteller unter-
liegen misscn.

Was dann schlieBlich noch an «Rechten » des Patentinhabers und
Erfinders verbleibt, kann die Regierung entschidigungslos verwerten oder
verwerten lassen, z.B. durch Produktion in den staatlichen Fabrikations-
statten wie der IDPL (Indian Drugs and Pharmaccuticals Limited), und
Verteilung der dort hergestellten Medikamente iiber staatliche Organi-
sationen odcr Spitdler. Dies bedeutet praktisch eine kompensationslose
Enteignung des rechtmissigen Erfinders.

SchlieBlich sind noch einige Uberlegungen hinsichtlich der Schutz-
form auf dem Sektor Nahrungsmittel, Schidlingsbekdmpfungsmittel und
Heilmittel anzustellen. Ein Verfahrensschutz ohne derivierten Stoffschutz
und ohne Beweislastumkehr gibt praktisch keine Handhabe, Patentver-
letzungen durch Importe, z. B. aus dem fiir Heilmittel patentfreien Italien,
zu verfolgen. Dicse Regelung ist insofern schr merkwiirdig, als bei der
Diskussion des Gesetzentwurfes die Forderung der Arzneimittelherstellung
im Landc selbst cine zentrale Rolle gespielt hat. Ls ist deshalb unver-
standlich, warum bei Importen patentierter Wirksubstanzen und Didtctika
durch Dritte der Patentinhaber nicht zumindest entschiddigt werden mulf3.

Zusammenfassung

Das neue indische Patentgesetz ist ein hcterogenes Agglomerat, das
einerscits den Eindruck einer modernen Regelung des Erfindungsschutzes
zu erwecken versucht, andererseits aber durch einzelne Paragraphen
diesen Schutz wieder stark einschriankt und fiir wichtige Forschungsge-
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biete — chemische Produkte und vor allem Arznecimittel, Schidlingsbe-
kdmpfungsmittel und Didtetika — praktisch aufhebt.

Der Nachahmung, ohne oder gegen nur nominclle Entschidigung, vor
allem durch Importe, sind Tir und Tor gedfinet. Die crste praktische
Folge davon war, daf3 in der kurzen Zeit seit Publizicrung des necuen
Patentgesetzes die Zahl der Patentanmeldungen auf dem pharmazeuti-
schen und auch auf dem chemischen Sektor stark zurtickgegangen ist.
Eine weitere, vor allem fiir Indien selbst besonders bedauerliche Folge
wird — mangels Schutz gegentiber Importen — eine Stagnation der
nationalen Forschung und — wegen der praktisch entschadigungslosen
Enteignung geistigen Eigentums — der ausldandischen Investitionen scin,
ohne daf3 Preisreduktionen fir den Verbraucher erzielt werden kénnen.
Das Beispiel Italiens und auch Kanadas hat namlich zur Geniige gezeigt,
dafB3 & la longue von ciner Schwichung oder Abschaffung des Patent-
schutzes immer nur die Nachahmer, nie aber die Endverbraucher profi-
tieren und die nationale Forschung auf dem betreffenden Gebiet auf
Jahrzehnte hinaus geldhmt wird.



Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RUEDE, ZURICH

(Mitarbeiter JaQues GUYET, Genéve)

1. Patentrecht

PatG Art. 1 Abs. ]

Fijr die Beurteilung der Erfindungshohe ist das dem beanspruchten Erfindungs-
gegenstand zugrundeliegende Problem und dessen Losung gesamthaft in Betracht
zu ziehen.

Le niveau inventif doit étre apprécié en tenant compte de ’ensemble formé par
Uénoncé du probléme soulevé par I’invention revendiquée et par sa solution.

PMMBL 1971 I 26, Entscheid der 11. Beschwerdeabteilung des Eidge-
nossischen Amtes fur geistiges Eigentum vom 3. Juli 1970 i.S. Virola
gegen Fontanaz.

Pour juger de la présence ou de I’absence d’idée créatrice, il faut, selon la jurisprudence
du Tribunal Fédéral, «partant de I’état des connaissances techniques ala date de priorité,
se demander si ’homme du métier serait capable de poser et de résoudre le probléme dont
Pinventeur a trouvé la solution» (ATF 93 II, p. 514, lignes 4-8). C’est donc ’ensemble
formé par ’énoncé du probléme et sa solution qu’il convient de retenir (voir également
Martrer, Aktuelle Fragen aus dem Gebiet des Patentrechts, ZSR 1944, p. 26a). Or, dans
le cas particulier, les deux brevets Bachni et Lip ne font aucune mention du probleme de
I’équilibrage de la virole (dansle brevet Lip, p. 2, colonne dedroite, troisiéme alinéa, on nie
méme Pexistence d’un tel probléme dans le cas de la virole décrite). L’un et 'autre ne
concernent que la construction de la virole et la maniére d’y fixer le spiral. - Bien entendu,
il était néanmoins connu, au moment ol le brevet Lip a été publié, d’équilibrer des viroles,
mais on n’y procédait qu’exceptionnellement, et cela au moyen d’une opération supplé-
mentaire, distincte des autres opérations de fabrication.

Dans la demande de brevet litigicuse, I'inventeur s’est fixé comme but de réaliser une
virole dont la construction soit telle que, d’une part, le spiral puisse étre introduit dans son
logement de fagon simple et sire — s1 possible 4 'aide d’une machine — et qu’il puisse
ensuite &tre fixé sans risque de déformation par le moyen de fixation, et que, d’autre part,
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on obtienne simultanément et sans opération supplémentaire un ensemble virole-spiral
aussi bien équilibré que possible.

La Scction des recours est d’avis que ni ce but ni sa solution, telle qu’elle cst proposée
par la demandercsse, ne sont le résultat d’unc combinaison, simple et qui tombe sous le
sens, d’¢léments connus au moment du dépét de la demande de brevet. La construction
revendiquéc permet de fabriquer sans complications et en grande série un ensemble virole-
spiral équilibré; elle constituc une solution, avantageuse du point de vue technique et du
point de vuc économique, qui n’était pas a la portée de tout homme du métier. La Section
desrecours estime donc quc cette construction constitue au moins un cas limite d’invention
brevetable. Or, en cas de doute quant au caracterc inventif de Pobjet d’une demande de
brevet, la Section des recours a, jusqu’ici, toujours tranché en faveur du déposant (voir

FBDM 1965 1 32).

PatG Art. 1 und Art.7

Neuheitsschidlich ist eine Vorveriffentlichung nur, wenn sie sich mit dem Gegen-
stand des Patentes vollstindig deckt und somzt diesen mit allen seinen Merkmalen
bekannt gemacht hat.

Technischer Fortschrittist zu bejahen, wenn ein gewisser Vorteil klar erkennbar ist;
er braucht nicht wesentlich zu sein.

Erfindungshihe dagegen erfordert eine schopferische Leistung, die nicht ohne weite-
res schon von durchschnittlich gut ausgebildeten Fachleuten in normaler Forteni-
wicklung der Technik erbracht werden konnte.

La nouveauté nw’est détruite par une publication antérieure que st celle-ci couvre
entiérement Uobjet du brevet et le fait ainsi connaitre dans toutes ses particularités.
Il faut admettre Pexistence d’un progrés technique lorsqu’un avantage certain
apparait nettement; celui-ci w’a pas besoin d’étre essentiel.

En revanche, le niveau inventif implique une activité créatrice qui n’est pas sans
autre & la portée d’un homme du métier possédant une bonne formation moyenne
compte tenu du développement normal de la technique.

Urteil der 1. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom

1. April 1969 1.S. G.H. AG gegen Z. AG.

Die Klédgerin ist Inhaberin des schweizerischen Patentes Nr. 386 743 mit
folgendem (eingeschrinktem) Patentanspruch I:

«Dose mit cinem Rumpf aus nicht dampfdicht schlicBendem Material, dic durch An-
bringen von Metallfolien an der Innenscite des Rumpfes und in der Doscnéfinung
dampfdicht abgeschlossen ist, und mit einem Einsteckdeckel, welcher mit einem minde-
stens anndhernd zylindrischen Teil in die Dosenéfinung greift, dadurch gekennzeich-
nct, daf3 die Dosenéfihung durch mehrerc trennbare Folienteile abgeschlossen ist, die
Teile ciner AbschluBmembran bilden, welche Membrantcile durch Haftreibung mit-
cinander verbunden sind, wobel ein erster Membranteil vorgeschen ist, wclcher
kragcenartig tiber den Rand des Dosenrumpfes greift und an der AuBlen- und Innen-
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seite des Dosenrumpfes liegende Teile aufweist, und ein zwciter Membranteil mit einer
scheibenartigen Partic unterhalb des Finsteckdeckels Jiegt und mit einem hochstehen-
den Flansch den ersten Membranteil zwischen dem mindestens anndhernd zylindri-
schen Teil des Deckels und dem Dosenrumpf untergreift. »

Nach der Darstellung der Kldgerin haftet der Flansch der Metallfolie bet
ihren beiden patentgemidfficn Modellen durch blofic Reibung in der Weise
zwischen dem Kragen und dem Dosenrumpf, dafl zwar unter dem Druck,
den der eingesteckte Deckel auf den Kragen ausiibt, cin dampfdichter Ab-
schluB3 entsteht, aber dic Mectallfolic nach dem Offnen der Dose durch
bloBen Druck gegen unten unbeschidigt entfernt werden kann. Darin, dal3
diese Folic ohne Beschddigung leicht weggenommen werden kann, soll der
technische Fortschritt liegen. Friher wurden die den dampfdichten Ab-
schluB bildenden Folien fest mit dem Dosenrumpf verbunden und mufiten
zur Freilegung des cingefiillten Gutes herausgebrochen, weggerissen oder
weggeschnitten werden, wobel Mectallsplitter in das Einfiillgut fallen und
unschone Rif3- oder Schnittstellen entstehen konntcn, die lcicht Ver-
letzungen verursachten.

Die Beklagte stellt Dosen her, deren dampfdichter Abschlufl mit jenem
des «Ovomaltine>-Modelles der Kldgerin tibereinstimmt. Sic liefert solche
Dosen, die zur Verpackung der von der Migros vertriebenen Erzeugnisse
«Eimalzin> und «Vitalzin> beniitzt werden.

Die Kldgerin erhob deshalb Patentverletzungsklage beim Handelsge-
richt des Kantons Bern. Dieses holte tiber die technischen Fragen von
Francis Jaberg, Ingenicur-Techniker HTL und Adjunkt des Eidgendssi-
schen Amtes fir geistiges Eigentum, cin scliriftliches Gutachten und spiter
zwel Erginzungsgutachten cin. Auf dicser Grundlage hiefl das Handels-
gericht die Patentverletzungsklage gut.

DieBeklagte hat die Berufung erklirt. DasBundesgerichthatderen Nich-
tigkeitscinrede, soweit sic sich auf mangelnde Erfindungshéhe stiitzte, ge-
schitzt und dic Klage abgewiesen, wobei u. a. folgende Erwigungen ange-
stellt wurden:

2. Die Beklagtc bestreitet die Neuheit der Erfindung unter Hinweis auf zwei von den
Vereinigten Staaten von Amerika ausgestellte Patente.

a) Das cinc Patent, Nr. 1213648, wurde am 23. Januar 1917 dem Erfinder Hulbert
erteilt. Es betrifft cinen VerschluB fir Papierdosen. Er wird gebildet, indem man eine
Scheibe aus Papier oder anderem Material mit rechtwinklig nach oben gerichtetem
Flansch in die Dosenofinung einfuhrt, den oberen Rand des Dosenrumpfes nach innen
und unten iiber den Flansch bicgt, dic so aufeinandergelegten drei Schichten mit ciner
ringférmigen Rinne versicht und schlieBlich einen flachen Deckel aus Papier oder ande-
rem Material in die Rinne driickt, so daf3 der Flansch der darunter liegenden Scheibe
zwischen dem Dosenrumpf und dessen umgebogenen Rand eingeklemmt wird.
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Diese Erfindung deckt sich nicht vollstindig mit dem Gegenstand des Patentes der
Kldgerin. Sie will insbesondere nicht einen dampfdichten AbschluB3 erreichen, sie weist
keine Membranteile auf, besonders keinen vom Dosenrumpf verschiedenen Membran-
kragen, und sie verlangt nicht, dal der Einsteckdeckel einen mindestens annidhernd
zylindrischen Teil besitze. Auf diese Unterschiede hat schon der vorinstanzliche Begut-
achter hingewiesen, und das Handelsgericht hatsich ihm angeschlossen. Die Beklagte gibt
die Unterschiede im wesentlichen ebenfalls zu, desgleichen das Privatgutachten Bovard.
Die Neuheit der Erfindung der Klagerin ist daher durch das Hulbert-Patent nicht wider-
legt. Diesesstidnde dcr Neuheit nurim Wege, wenn es die Erfindung der Kligerin mitallen
ihren Merkmalen bekanntgegeben hitte.

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

Es liegt auf der Hand, daB3 auch diese Erfindung nicht alle Merkmale der im ncuen
Patentanspruch I der Kldgerin umschriebenen Dose aufweist. Auch hier fehlen die einer
dampfdichten AbschlieBung dienenden und aus zwei Teilen bestehenden Membrane und
der mindestens annihernd zylindrische Teil des Einsteckdeckels. Zudem ist der Boden-
verschluf nicht dazu bestimmt, gcdfinet zu werden, um den Inhalt der Flasche freizu-
legen. In dicsem Sinne dufBlert sich auch der erstinstanzliche Begutachter. Die Beklagte
versucht die erwihnten Unterschiede nicht zu widerlegen. Sie stellt sie nur als unwesent-
lich hin. Hierin kann ihr aber nicht beigepflichtet werden, da die zwei Membrantcile ge-
mil Patent der Kligerin wesentliche Merkmale der umstrittenen Erfindung sind.

3. Die Beklagte spricht der Erfindung der Kligerin cinen technischen Fortschritt ab,
weil die patentierte Dose, wie schon jene nach dem Hulbert-Patent (US-Patent Nr.
1213648) kaum mehr dampfdicht verschlossen sei, wenn die Folienteilc aus verschie-
denen, auch steifen Materialien bestinden und der Einsteckdeckel den Flansch der Ab-
schluBmembrane zwischen dem Dosenrumpf und dem Kragen nicht festklemme. Ferner
macht sie geltend, der technische Fortschritt sei auch durch das US-Patent Nr. 2428354
widerlegt.

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

Damals kannte man schon seit langem Dosen, die unter dem Deckel eine fest mit dem
Rumpf verbundene Metallfolic aufwiesen, die eingedriickt, weggerissen oder wegge-
schnitten werden muBite, um den Inhalt der Dose freizulcgen. Beim Gegenstand des
Patentes der Kldgerin wird die scheibenférmige AbschluBmembrane mit Flansch nicht
fest mit dem Rumpf der Dose verbunden, sondern nur vorn kragenartigen Membranteil
und dem gegen diesen driickenden mindestens annihernd zylindrischen Teil des Einsteck-
deckels festgehalten. Diese Art des Abschlusses hat den Vorteil, daB3 die AbschluBmem-
brane nach dem Entfernen des Deckels unbeschiddigt nach unten gedriickt und wegge-
nommen werden kann, wodurch unschéne und Icicht zu Verletzungen fithrend RiB- oder
Schnittstellen vermieden werden und auch keine Foliensplitter in das eingefiillte Gut ge-
langen. Im Vergleich zu den erwihnten vorbekannten Folien weist daher die Erfindung
der Kligerin einen technischen Fortschritt auf. Er besteht selbst dann, wenn der Kragen
gemil} Streitpatent etwas dicker ist und aus anderem Material besteht, als die scheiben-
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férmige Membrane mit Flansch. Er wird in diesem Falle nicht durch ungeniigende Dichte
des Abschlusses aufgchoben, denn wie bereits ausgefiihrt wurde, ist dic Dose auch in
diesem Falle dampfdicht abgeschlossen.

Der erwihnte technische Fortschritt wird durch das Hulbert-Patent nicht widerlegt,
denn die Hulbert-Dose erhebt nicht Anspruch darauf, dampfdicht zu scin.

Dagegen ist fraglich, ob die Erfindung der Kldgerin gegeniiber dem durch das US-
Patent Nr. 2428354 offcnbarten Stand der Technik einen Fortschritt crzielt habe. Dieses
Patent wurde dem Erfinder Bloom am 7. Oktober 1947 erteilt. Es betrifft einen auf brech-
baren Verschluf3 fiir Dosen und andere Behilter. Wie sich aus der Patentschrift und den
Ausfithrungen des vorinstanzlichen Begutachters ergibt, ist dic AbschluBmembrane im
umgebordelten Teil des Dosenrumpfes cingeklemmt und kann nicht aus dieser Klemm-
stelle gleiten. Um den Inhalt der Dose zugéanglich zu machen, mull man den Boden der
AbschluBmembrane ausschneiden oder herausbrechen. Dic Patentschrift (Spalte 3
Zeilen 38-40) sagt, die AbschluBmembrane kénne mit einer Kerbe (37) (score line) ver-
schen werden, um das Herausbrechen zu crleichtern. Nach der einlecuchtenden Auf-
fassung des Gutachtcers sollte bei geeigneter Tiefe der Kerbe der Inhalt der Dose zugidng-
lich gemacht werden konnen, ohne daf3 Foliensplitter in denselben gelangen. Das splitter-
freie Entfernen des Bodens ciner AbschluBmembrane war also schon bekannt. Auch muf3
schon die Kerbe in der AbschluBmembrane der Bloom-Dose das Zuriickbleiben un-
schoner RiB3- oder Schnittstellen verhiitet haben. Der von der Kligerin erzielte technische
Fortschritt kann deshalb hochstens darin gesehen werden, daf3 der am Rumpf zuriick-
bleibende Membranteil (Kragen) bei der Dose der Kldgerin gegen unten gerichtet ist und
sich an den Rumpf anschmiegt, wihrend er bei der Bloom-Dose mit der ringférmigen
Furche (28) (annular groove), langs der die Kerbe verlief und der Membranboden ausge-
brochen wurde, in den Raum der Dose hincinragt. Wegen dieses Unterschiedes lduft man
weniger Gefahr, sich am Membrankragen der Dose der Kldgerin zu verletzen als am
Membranrest der Bloom-Dose. Da die Rechtsprechung des Bundesgerichtes nur verlangt,
daB der technische Fortschritt klar erkennbar, nicht auch, daB er wesentlich sei (BGE 85
II 140 Erw. bb), ist der patentierten Dosc ein gewisser Vorteil zuzusprechen, der zur Be-
jahung dcs technischen Fortschrittes geniigt.

4. a) Eine patentiertc Losung weist Erfindungshéhe nicht schon dann auf, wenn sie neu
st und cinen technischen Fortschritt bringt. Dic Erfindungshéhe hiangt davon ab, welcher
Grad schopferischer Tétigkeit nétig war, um mit Hilfe der technischen Erkenntnisse, iiber
welche die Menschheit am Anmeldungstage verfugte, die ncue Losung finden zu kénnen
(BGE 92 11 52). Sic erfordert cinc schopferische Leistung, die nicht ohne weiteres schon
von durchschnittlich gute ausgebildeten Fachleuten in normaler Fortentwicklung der am
Tage der Patentanmeldung bckannt gewescnen Technik erbracht werden konnte
(BGE 74 11140,8111298,8211251,8511138,513,8911109, 167,92 I151,290, 93 I1 512
Erw. 4).

b) Das Handclsgericht setzt sich mit dem Stand, den dic Tcchnik am 7. Januar 1959
erreicht hatte, nicht selbcr auseinander, sondern bemerkt nur, der Gutachter habe sie
geprift und sei zum Schlul3 gekommen, der Fachmann habe nicht ohne weitercs auf den
Gedanken kommen kénnen, gewisse konstruktive Merkmale der Verschliisse der ent-
gegengehaltenen US-Patentschriften so miteinander zu vereinigen, daB3 dic Dosensffnung
ohne Gewaltanwendung freigelegt werden kénne. Es erklért, sich dieser Auffassung anzu-
schlicBen, und fiigt bei, jahrzehntelang hétten bei den Dosenverschliissen dic VerschluB3-
stellen aufgeschnitten oder aufgerisscn werden miissen; in der Verpackungsindustrie sei
cine grof3e Zahl von Fachleuten standig mit Verbesserung beschiftigt; trotz der verschie-
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denen vorbekannten Merkmale sei niemand auf dic Losung des Streitpatentes gekommen;;
die entgegengehaltenen US-Patentschriften hitten auch nie zu dieser Losung gefiihrt.

Wie im folgenden dargetan wird, geniigt diese Begriindung sclbst in Verbindung mit
den Ausfiihrungen dcs Begutachters nicht, um die Erfindungshéhe zu bejahen.

c) Membranc aus Metallfolie, dic man zwischen dem Deckel kaschierter Doscn und
dem eingefiillten Gutc anbrachic, um cinen dampfdichten Abschluf3 zu erzielen, waren
schon lange bekannt. Der Kligerin stellte sich nur das Problem, die AbschluBmembranc
nicht fest mit dem Dosenrumpf zu verbinden, damit sie weder herausgeschnitten, noch
herausgerissen, noch nach der im Bloom-Patent bekanntgegebenen Technik mit ciner das
Herausbrechen erleichternden Kerbe versehen werden miisse.

Bei der Dose, welche die Klédgerin patentieren licB3, wird diescs Problem dadurch ge-
16st, daf} die AbschluBmembranc mit einem nach oben gerichteten Flansch verschen ist,
der durch Haftreibung von einem iiber den Dosenrand gestiilpten Membrankragen ge-
halten und zwischen diesem und dem Dosenrumpf eingcklemmt wird, wenn man den mit
einem mindestens anndhernd zylindrischen Teil versehencn Einsteckdeckel auf die Dose
setzt.

Diese Losung muf sich jedem durchschnittlich ausgebildeten Fachmann der Ver-
packungsindustrie auf Grund der technischen Erkenntnisse, iiber dic man am 7. Januar
1959 verfiigte, aufgedringt haben. Aus der Hulbert-Patentschrift (US-Patent Nr.
1213648) war zu crsehen, daf3 man einc Scheibe aus irgendwelchem Matcerial mit recht-
winklig nach oben gerichtetem Flansch durch den iiber den Flansch heruntergebogencn
Dosenrand festhalten und mittels eines tiber der Scheibe angebrachten Deckels fest-
klemmen kann. Die gleiche Lehre wurde schon vom Brandt-Patent (US-Patent Nr.
1067237) vermittelt, allerdings nicht fiir einen Dosenverschluf3, sondern fiir den Boden
einer Milchflasche. Dic Klédgerin hat das Problem des Festhaltens der scheibenférmigen
Membrane mit Flansch gleich gelost, mit dem Unterschiede, daB sie nicht den Dosenrand
iiber den Flansch heruntergebogen, sondern einen Membrankragen auf den Dosenrand
itber den Flansch gesctzt hat. Darin lag keine schopferische Leistung, die nicht jeder
durchschnittlich ausgebildete Fachmann ohne weitcres auch vollbringen konnte. Wenn
man nicht den Dosenrand herunterbicgen wollte, mufite es sich aufdringen, einen
Mcmbrankragen anzubringen, denn ein solcher dient der crstrebten Abdichtung gegen
Dampf.

Auch die Form des Einsteckdeckels ist im Lichte der vorbckannten Technik nicht er-
finderisch, was die Kldgerin denn auch nicht behauptet. Der neue Hauptanspruch I des
Patentes der Klagerin verlangt vom Einsteckdeckel nur, daf3 er einen mindestens an-
nihernd zylindrischen Teil aufweisce, der in dic Dosenéfinung greift. Das Patentsagt nicht,
wie dicser Teil des Deckels im {ibrigen beschaffen sein miisse. Er entsteht z. B. dadurch,
dafl man die Deckelscheibe mit einem rechtwinkligen Flansch versicht. Das ist denn auch
die Losung, welche die Kldgerin bei den von ihr zu den Akten gegecbenen Dosen gewihlt
hat. Der Flansch der Dcckelscheibe ist nach oben gerichtet. Diese Losung war indessen
am 7. Januar 1959 schon seit langem bekannt. Schon in der Brandt-Patentschrift wurde
gesagt, die (unter dem Boden angcebrachte) VerschluBscheibe kénne einen Flansch auf-
weisen, der die Klemmwirkung der Scheibe auf den umgebogenen Teil der Flaschenwand
erhdhe. Indem die Klagerin fand, der Druck des Deckels auf den Mcembrankragen kénnc
nicht nur durch cinen Flansch der Deckelscheibe, sondern ganz allgemein durch einen in
die Doscnéfinung greifenden «mindestens annidhernd zylindrischen Teil» zweckmaBig
gestaltet werden, vollbrachte sie nicht eine schépferische Leistung, dic nicht von jedem
Fachmann mit durchschnittlichen Fahigkeiten, ja sogar von zahlreichen Laien auch voll-
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bracht werden konnte. Dall die in der Brandt-Patentschrift crwihnte Klemmscheibe mit
Flansch auf den Boden einer Milchflasche aufgesctzt wurde, also nicht dazu bestimmt war,
wieder weggenommen zu werden, dndert nichts. Der Gedanke, eine Scheibe mit Flansch
oder allgemein mit einem mindcstens anndhernd zylindrischen Teil zwecks Erzielung
ciner Klemmwirkung als Dosendeckel zu beniitzen, war nicht erfinderisch. Uber dic Be-
sondcrheiten, dic der Deckelflansch der Kligerin in der praktischen Ausfithrung aufwelst,
niamlich den Rand, der das zu tiefe Eindringen in dic Dosend{Tnung verhindert, und dic
das Wegnehmen erleichternde horizontale Abbicgung, mufl scdann bei der Beurteilung
der Erfindungshéhe schon deshalb hinweggesehen werden, weil dicse Besonderheiten im
Patentanspruch nicht erwihnt werden. Sie sind {ibrigens banal.

d) Die Gutachten des vorinstanzlichen Sachverstandigen enthalten keine Tatsachen
oder Uberlegungen, auf Grund deren dic Erfindungshshe bejaht werden kénnte.

Das Hauptgutachten gibt den Stand, den die Technik am 7. Januar 1959 errcicht
hatte, unvollstdndig wicder, da ¢s ithn nur unter dem Gesichtspunkt der US-Patent-
schriften Nr. 1982883, Nr. 2128959 und Nr. 2428354 betrachtct.

Das crste Ergdnzungsgutachten sodann wiirdigt die Erfindungshthe unter dem Ge-
sichtspunkt der US-Patentschrift Nr. 1213648 (Hulbert-Patent). Der Begutachter raumt
hier ein, der Fachmann kénne den Figuren dieser Patentschrift einen Hinwcis zur Her-
stellung von Dosen mit Haftreibung entnehmen. Er wendet aber ein, dieser Hinwels
diirfte nur jenen niitzen, die sich schon vorher mit dem Gedanken befaBt hitten, eine
Dose mit ausstoBbaren VerschluBteilen herzustellen, denn das Wesen des Hulbert-
Patentes liege nicht darin, dic VerschluBteile durch bloe Haftreibung mit dem Dosen-
rumpf zu verbinden, so daB3 sie ausstoBbar wiren. Daraus folgert der Begutachter, der
Fachmann miisse auch dann, wenn er von der Hulbert-Patentschrift Kenntnis genom-
men habe, etwas dazutun, um zum Zicle des Streitpatentes zu gelangen, und dieses
Dazutun «diirfte» dem Gegenstand des Patentes angesichts seiner Neuheit und seines
technischen Fortschrittes erfinderischen Charakter verleihen; es liege nicht ohne weiteres
im Rahmen des fachménnischen Konnens.

Warum ein durchschnittlich ausgebildeter Fachmann nicht ohne weitercs fihig sein
soll, eine Dose mit ciner blof durch Haftreibung festgehaltenen AbschluB3membrane zu
verschen, nachdem er den in den Figuren der Hulbert-Patentschrift enthaltenen Hinweis
auf diese Art des Festhaltens gesehen hat, sagt der Begutachter nicht und ist nicht einzu-
sehen. In Wirklichkeit bejaht der Begutachter die Erfindungshohe, weil das Hulbert-
Patent die Dosc nicht mit aussto3barcn Mcmbranen versehen wolle, der Gedanke der
AusstoB3barkeit also das Verdienst der Klidgerin sci. Dieser Gedanke allein macht aber die
Erfindungshéhe nicht aus. Entscheidend ist vielmehr, ob schon ein durchschnittlich aus-
gebildeter Fachmann, der cine Dosc ohne Becintrichtigung ihrer Dampfdichte mit einer
aussto3baren AbschluBmembrane verschen méchte, dem Hulbert-Patent zu entnehmen
vermag, wic er dieses Zicel erreichen kann.

Auch im zweiten Ergdnzungsgutachten sagt der Begutachter nicht, diese Frage sci zu
verncinen. Gegenteils wird seiner Auffassung, dic Erfindungshohe sei gegeben, durch
dicses Gutachten der Boden vollends entzogen.

Zur Hulbert-Dose Stcllung nehmend, gibt er hicr zu, der umgebérdelte Rand des
Rumpfes sei cin an der Innenscite des Rumpfes liegender Teil, der vom Flansch der unter
dem Einsteckdeckel licgenden Scheibe untergriffen werde. Er rdumt ein, es konnten der
Hulbert-Patentschrift, besonders den Figuren, Anhaltspunktc entnommen werden, die
ein Offnen der Dosc ohne AufreiBen oder Aufschneiden der unter dem Deckel licgenden
Scheibe gestatteten. Der Beschreibung und den Figuren kénne entnommen werden, dal3
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diese Scheibe zerstorungsfrei ausstoBbar sein kénnc. Nach der Hulbert-Patentschrift
werde sie durch Haftreibung gehalten. Dieser Schrift konne der Gedanke entnommen
werden, VerschluBteile einer Dosc durch Haftreibung miteinander zu verbinden und
einen Teil des Dosenverschlusses ausstobar zu machen. Das «feste Einklemmen» der
Scheibce mit Hilfe der Sicke kénne kaum so verstanden werden, daB3 sie ohne Beschiddigung
nicht entfernt werden konne; die Sicke sei nicht so ticf ausgebildet, daf die drei von ihr
beeinfluBten VerschluBteile unzertrennbar ineinander verklemmt wiirden. Nach dem
Wegnehmen des Einsteckdeckels kénne die Hulbert-Dose nicht mchr als verschlossen
bezeichnet werden. Die Scheibe mit dem hochstehenden Flansch sei nach dem Entfernen
des Einsteckdeckels ausstobar.

Von der Brandt-Milchflasche (US-Patent Nr. 1067237) sagt der Begutachter im
zwciten Ergidnzungsgutachten, die scheibenartige AbschluBmembrane untergreife mit
einem nach unten stchenden Flansch den umgebérdelten Rand des Flaschenrumpfes, und
zwar zwischen dem zylindrisechen Flansch des Bodenteils und dem Flaschenrumpf.
Die Angabe allein, da@ sic festgeklemmt werde, geniige kaum, um auf untrennbare Ver-
bindung zu schliefen. Die Tecile des Bodens seicn miteinander durch Haftreibung ver-
bunden, die durch die Teile 8 und 10 vergréflert werden solle. Der Begutachter entnimmt
also auch der Brandt-Patentschrift die Lehre, daf3 cine AbschluBmembrane mit Flansch
mit Hilfe des umgebdrdelten Randes des Behélters durch Haftreibung befestigt und durch
die Klemmwirkung eines mit Flansch verschenen Einsteckdeckels (Einsteckbodens) in
seiner Stellung gehalten werden kann, ohne daB} ihre Verbindung mit dem Behilter-
rumpf dadurch untrennbar wiirde. Welchen geistigen Aufwandes ¢s bedurfte, um dicse
technische Lehre auf die AbschluBmembrane mit Flansch, den auf den Dosenrand ge-
stillpten Kragen und den Einsteckdeckel mit zylindrischem Teil der patentierten Dose
der Klagerin zu ubertragen und inwiefern nicht jeder Durchschnittsfachmann dicses
geistigen Aufwandesfihig gewesen sci, sagt der Begutachter nicht. Er begniigt sich einfach
mit dem Satze, was dic Erfindungshéhe anbelange, diirften auch hier die Ausfithrungen
des Hauptgutachtens giiltig sein. Die betrefTenden Stellen des Hauptgutachtens befassen
sich aber nur mit dem Begriff der Erfindungshéhe im allgemeinen und mit den US-Patent-
schriften Nr. 1982883, Nr. 2128959 und Nr. 2428354. Was iiber dicse Patentschriften
gesagt wurde, 1483t sich nicht ohne ein Wort der Begriindung einfach auf die Lehren der
Hulbert-Dose und der Brandt-Milchflasche tibertragen, dic gerade einc von den cr-
wihnten Patentschriften abweichende Technik offenbaren.

e) Die Erfindungshéhe 148t sich schlicBlich auch nicht mit der handelsgerichtlichen
Erwigung bejahen, die Verpackungsindustrie bemiihe sich standig um Verbesserungen
und trotzdem sci nicmand auf die Losung des Streitpatentes gekommen. Mit dieser Be-
grindung miiBte man jedem technischen Fortschritt, der einige Zeit auf sich warten liel3,
unbeschen Erfindungshéhe zuerkennen. Im vorliegenden Falle schligt sie umso weniger
durch, als nicht notwendigerweise ein Mangel an schépferischen Fihigkeiten der Durch-
schnittsfachleute dafiir verantwortlich zu sein braucht, dal3 der Fortschritt nicht frither
gemacht wurde. Es kénnen andere Griinde bestanden haben, z.B. Beschaftigung der
Fachleutc mit anderen Problemen, Gleichgiiltigkeit, Unlust zur Umstellung der Fabrika-
tion, Zweifel, ob dic Lésung wirklich fortschrittlich sci, sich lohne und von der Kund-
schaft geschitzt oder sogar gewiinscht werde. Das Handelsgericht stcllt denn auch in
anderem Zusammenhang fest, daB3 ein Werkfiihrer der Beklagten schon im September
1955, also vor der Anmeldung des Patentes seitens der Kldgerin, Muster eines Doscnver-
schlusses hergestellt hat, bei denen die Membrane durch bloBen Druck ohne jede Gewalt-
anwendung und ohne zu reillen unter dem Haltering herausgestoBen werden konnte, dal3
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aber die Firma Dr. A. Wander A.G., der man sie unterbreitete, dafiir kein Interesse zeigte
und deshalb die Sache nicht weiterverfolgt wurde.

Der neue Patentanspruch I der Klédgerin ist aus den dargelegten Grinden mangels
Erfindungshshe nichtig.

Da die Klage nur mit der Verletzung dieses Anspruches, nicht auch des neuen Patent-
anspruches IT, begriindet wurde, ist sie deshalb in GutheiBBung des Hauptbegehrens der
Berufung abzuwecisen.

PatG Art.2 Ziff.2

Wann ist ein zum Gurgeln bestimmtes Mundwasser oder ein haarwuchsforderndes
Haarwasser und eine desinfizierende bzw. antiseptische Seife von der Patentierung
ausgeschlossen ?

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

PMMBI 1971 1 64, Rechtsauskunft des Eidgendssischen Amtes fiir
geistiges Eigentum vom 10. Juni 1971.

a) Zum Gurgeln zu verwendende Mundwisser mit einem Gehalt an desinfizierend
wirkenden Stoffen und haarwuchsférdernde Haarwésser werden vom Amt nicht als
Arzneimittel im Sinne von Art.2 Ziff. 2 PatG betrachtet, sofern sie dazu bestimmt sind,
im Rahmen der uiblichen Kérperpflege regelmiflig verwendet zu werden, und ihre Zu-
sammensetzung diesem Zweck entspricht. Hingegen miissen Mund- und Haarwésscr, die
zur Beseitigung eigentlicher krankhafter Erscheinungen dienen und deren regelméifige
Verwendung wegen ihrer Wirkung und Zusammensetzung kaum in Betracht fillt, als
Arzneimittel angesehen werden, besonders natiirlich dann, wenn es sich um Mittel
handelt, die normalerweise vom Arzt verordnet oder empfohlen werden.

b) Ebenso werden Scifen mit desinfizierend wirkenden Zusitzen, die etwa von Arzten
und Krankenpflegepersonal verwendet werden, um sich bei ihrer Tétigkeit vor An-
steckung zu schiitzen, vom Amt nicht als Arzneimittel betrachtct. Es ist aber zu beachten,
daB es auch ausgesprochene Heilmitte] in Form von Seifen gibt (beispielsweise Mittel zur
Behandlung von Ekzemen) ; die Patentierung von solchen Erzeugnissen ist selbstverstiand-
lich wegen Art.2 Ziff.2 PatG ebenfalls nicht méglich.

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

Begriff des chemischen Stoffes: Kennzeichnendes Merkmal ist die Beschaffenheit
des Stoffes, nicht der chemische Weg, auf dem er hergestellt wird.

Schutzfikigkeit der Erfindung, die davin besteht, dafs einem chemischen Stoff durch
besondere Eingriffe eine fiir ithn nicht bekannte Kristallform verlichen wird.
Bedeutung des Patentanspruches; Anforderungen an dessen Inhalt, wenn fiir ein
Erzeugnis Patentschutz verlangt wird.

Notion de la substance chimique: est caractéristique la nature de la substance, non le
processus chimique par lequel elle est fabriquée.
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Brevetabilité d’une invention qui consiste a conférer d une substance chimique par des
inlerventions particuliéres, une forme cristalline inconnue pour cette substance.
Signification de la revendication de brevel; exigences quant & son contenu, lorsque la
protection conférée par le brevet est requise pour un produit.

BGE 97 1423 ff., rés. fr. JT 1971 I 614, Urteil der 1. Zivilabteilung vom
25. Mai 1971 1.8. Badische Anilin- und Soda-Fabrik Aktiengcsellschaft
gegen Eidgendssisches Amt fiir geistiges Eigentum.

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

«I. p-Modifikation des Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsiurc-bis [ (4-phenylazo)-phenyl-
imid], gekennzcichnet durch ein Réntgenbeugungsdiagramm, das bei einem Beugungs-
winkel von 6,5° und 19,3° zwei Linien starker Intensitit, bei 13,5° eine Linie mittlerer
Intensitat 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 Intensitidt aufweist.

II. Verwendung der p-Modifikation des Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsiure-bis
[(-phenylazo)-phenylimid] nach Patentanspruch I als Pigmentfarbstoff. »

Am 6. August 1968 und 13. Juni 1969 beanstandete das Amt den Patent-
anspruch I, weil Erfindungen chemischer Stoffe von der Patentierung aus-
geschlossen scien (Art. 2 Ziff. 4 PatG). In der zweiten Beanstandung wices es
«nebenbei» auch daraufhin, dicser Patentanspruch enthalte keine « Lehre
zum technischen Handeln», weil aus der Angabe der Kristallform nicht
geschlossen werden konne, wic dicse zu erzielen sci. Die Gesuchstellerin
hielt indessen das Gesuch unveridndert aulrecht. Das Amt wies es deshalb
am 30. Dezember 1970 zurick.

Das Bundesgericht hat dic verwaltungsgerichtliche Beschwerde gutge-
heilien.

Aus den Erwdgungen:

2. Das Patentgesctz verwendet den Begrill des chemischen Stoffes in Art. 2 Zifl. 4, wo
cs Erfindungen solcher Stoffe von der Patenticrung ausschlief3t, jedoch beiftigt, dic Be-
stimmung crstrecke sich nicht auf Legierungen. Es gebraucht ihn ferner in Art. 53, aus
dem sich ergibt, daf3 Patentanspriiche fiir Verfahren zur Herstellung von chemischen
Stoffen zuldssig sind, aber nur cin beziglich des chemischen Vorganges bestimmtes Ver-
fahren definiercn dirfen.

a) Zu Art.2 Ziff. 4 PatG wurde in der Botschaft des Bundesrates vom 25. April 1950
ausgefiihrt, dic Vorschrift iiber die Legierungen sel neu. Falls bei einer Legierung cine
chemische Reaktion auftrete, kénne man sich fragen, ob die Legicrung cin chemischer
Stoff'im Sinne des Gesctzes sci. Weil Legierungen ihrer Natur nach jedoch aus mehreren
Stoffen bestinden, habe das Amt fir geistiges Eigentum sie scit Jahren durchwegs nicht
als chemische Stoffe behandelt ; die neue Vorschrift solle dicse Praxis des Amtes sanktionie-
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ren und cine cinheitliche Behandlung der Erfindungen von Legicrungen durch die Patent-
crteilungsbehorde und die Gerichte sicherstellen (BBI 1950 1 1007). Daraus folgt, dal3
sich dic geselzgebenden Behorden der Auffassung des Amtes [Ur geistiges Eigentum an-
schlicBen wollten, wonach die chemische Reaktion, dic bei der Herstellung cines Erzeug-
nisses auftrcten kann, dieses nicht notwendigerweise zum «chemischen Stoff» macht.

ZuArt.2 ZifY. 2und 3 PatG bemerktc die Botschalft, das jetzige Gesetz schlicBe dic Erfin-
dungen von Arzneimitteln von der Patenticrung aus, falls die Arzneimittel chemische
Stoffe scien oder auf anderem als auf chemischem Weg hergestellt werden. Bei dieser
Ordnung scien dagegen Arzneimittelerfindungen patenticrbar, wenn das Arzncimittel
auf chemischem Weg gewonnen werde, aber kein chemischer Stoff sei. Fur diese Aus-
nahme licBen sich indessen keinerlet triftige Griinde anfithren; es liege offensichtlich eine
Gesetzesliicke vor, deren Bescitigung angezeigt sei. Erfindungen von Arzneimitteln seien
dahcr kiinftig ohne Ausnahmc von der Patenticrung ausgeschlossen (BBI 1950 T 1004).
Die gleiche Liicke bestehe bei Erfindungen von Nahrungsmitteln und Getranken, dic
keine chemischen Stofle scien, aber in cinem chemischen Verfahren hergestellt werden;
auch hier rechtfertigtc essich, dic Liicke zu schlieBen und den Stoffschutz ohne Ausnahme
zu versagen (BB1 1950 I 1006). Daraus erhellt ebenfalls, da3 nich( jeder «chemische Weg»
zu einem «chemischen Stoff» im Sinne des Gesetzes fithrt.

Indem das schweizerische Gesetz das den «chemischen Stoff» kennzeichnende Merk-
mal nicht im «chemischen Weg», sondern in der Beschaffenheit des Stoffes selbst sieht,
stimmt es mit decr Praxis zu den fritheren deutschen Patentgesctzen iiberein; denn diese
lieBenin § 1 Abs. 2 Zifl. 2 fur Erfindungen «von Stoffen, die auf chemischem Wege herge-
stellt werden», nur Verfahrenspatente zu. Das Reichsgericht, der Bundesgerichtshof und
das Patentamt verstanden unter den «auf chemischem Wege hergestellten» Stoffen aber
nur chemische Individuen, namlich Verbindungen und Elemente (EcgerT, Chemische
Sachpatentc, in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] 1964 S.592f. ;
vgl. auch ReimeR, Patentgesetz, 3. Auflage, § 1 Anm. 90; W.BErNHARDT, Lchrbuch des
deutschen Patentrechts, Miinchen 1957, S.52). Der «chemische Weg», dessen sich der
Erfinder bediencn mochte, schloB3 also dic Erteilung von Sachpatenten nicht notwendiger-
weise aus.

Unter dem «chemischen Stotl» im Sinne des schweizerischen Rechtes 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.fur Acetylen C,H,), sel es mit der Struktur- oder Konstitutions-
formel (z. B. fiir Acetylen H-C=C-H). Das Amt fiir geistiges Eigentum rdumt dies aus-
driicklich ein und bemerkt mit Recht, der in Art. 2 Ziff. 4 und 53 PatG cnthaltene Begrifl’
des chemischen Stoffes miussc so ausgelegt werden, daf3 er nach beiden Bestimmungen sinn-
voll set. Dic Erfindung eines chemischen Stoffes ist somit nicht im Aufdecken einer che-
mischen Reaktion, die sich im Verlaufe der Bildung cines neuen Erzeugnisses abspiclen
mag, zu erblicken; sie besteht viclmehr im Auflinden einer Verbindung von Atomen zu
bisher nicht bekannt gewesenen Molekiilen (vgl. BGE 82 1 208 Erw. 4, 91 T 222).

b) Im vorliegenden Fall fragt sich deshalb nicht, ob im Verlaufe der Erzcugung der im
Patentanspruch I definierten f-Modifikation aus der a-Modifikation des chemischen
Stotfes «Perylen-3,4,9,10-tctracarbonsaure-bis [ (4-phenylazo)-phenylimid]» chemische
Vorginge stattfinden kénnen. Solche allein wiirden die f-Modifikation nicht zu cinem
neucn chemischen Stoff machen. Das wird vom Amt denn auch nicht behauptet.

3. a) Das Amt riumt der Beschwerdefiihrerin cin, daf3 die im Patentanspruch I defi-
nierte f-Modifikation in ciner besondcren Kristallform des daselbst genannten chemi-
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schen Stoffes besteht. Es fithrt aus, das ergebe sich zwingend daraus, daf} die im Patent-
anspruch angegebenen physikalischen Daten das Rontgenbeugungsdiagramm betrifen,
wie es nur kristallisierten Korpern zukomme und jeweilen fir die Kristallart eines Korpers
charakteristisch sei. Die Beschwerdefihrerin verlangt also Patentschutz nicht fir den
chemischen Stoff «Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsiure-bis| (4-phenylazo)-phenylimid] »,
sondern nur fiir eine bestimmte Kristallform desselben, die sie erfunden haben will.

Das Amt verweigert ihr diesen Schutz mit der Begriindung, die Kristallform gehore
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 kénne, 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 ausgedriickte
chemische Individuum (die chemische Verbindung) zu verstehen ist, kann die «Er-
findung eines chemischen Stoffes» im Sinne von Art.2 Zifl. 4 PatG nur in der Schaffung
eines neuen chemischen Individuums, d. h. eines Stoffes mit neuer chemischer Formel be-
stehen, nicht auch darin, dal man (durch eine schépferische und technisch fortschrittliche
Leistung) einem bestehenden Stoff eine bisher fiir ihn nicht bekannte Kristallform gibt.
Erfunden ist in einem solchen Falle nur die neue Kristallform, nicht der Stoff als solcher.

¢) Dal3 an einem bestimmten Stoffe wegen der Naturgesetze, die thn beherrschen, nicht
beliebige Kristallformen geschaffen werden kénnen, dndert nichts. Das Patentgesetz
steht nicht auf dem Boden, eine Erfindung sei nur dann patentierbar, wenn sie vollstdndig
willkiirlich, frei von allen natiirlichen Gegebenheiten méglich ist. Das zeigt sich schon bei
den Verfahrenspatenten. Die Verfahren zur Herstellung chemischer Stoffe sind nicht frei
wihlbar, sondern weitgehend durch die Natur bedingt, aber dennoch patentierbar. Bei
den Erzeugnispatcnten ist es nicht anders. So wurde in der Botschaft zum Patentgesetz
die Beeinflussung physiologischer Vorgange auf dem Gebiete der Landwirtschaft und des
Gartenbaues als patentierbar erachtet (BBl 1950 I 998), und das Bundesgericht hat sich
dicser Auffassung angeschlossen (BGE 79 I 82). Auch hat das Amt ein Erzeugnispatent
z.B.Tiir einen bei gewdhnlicher Temperatur duktilen Wolframdraht fiir elektrische Gliih-
lampen erteilt, obschon die Duktilitit nur auf der (mechanisch bewirkten) Uberfihrung
der inneren kristallinischen Struktur des Wolframkoérpers in ein faseriges Geflige beruhte,
also vom Wesen dieses Stoffes abhing und in ihm seine Grenzen fand. Das Bundesgcricht
hat dieses Patent grundsitzlich geschiitzt (BGE 49 II 507 fI.). Die Beschwerdefiihrerin
behauptet sodann, nach stindiger Praxis des Amtes wiirden auch fir Erfindungen
kolloidaler Systeme und fadenbildender Polymerc Erzeugnispatente erteilt, obschon die
Fahigkeit, solche Systeme oder Faden und Fasern zu bilden, nattiirliche Eigenschaften der
verwendeten chemischen Stoffe seien. Das Amt widerlegt das nicht, sondern entgegnet
nur, das Kristallsystem sei eine «durch dic Natur des Stoffes bedingte «Konstante> im
Gegensatz zu mehr oder weniger willkiirlich wahlbaren Merkmalen, wie etwa der kiinst-
lich erzeugten Form eines Stoffcs ». Dal3 die Zahl der moglichen Kristallformen bei einem
bestimmten chemischen Stof nur sehr klein ist, wahrend die Natur dem Erfindergeist auf
dem Gebiete der Bildung kolloidaler Systeme und der Polymerisation angeblich mehr
Spielraum 148t, 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 Auflinden eines neuen Erzeug-
nisses erfinderisch und technisch fortschrittlich sei, hdangt aber grundsitzlich nicht davon
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ab, wic groB3 der Spiclraum war, den die Natur dem Erfinder licB. Indem das Amt die
Zuriickweisung des Gesuches damit begriindet, die neue Kristallform konne nicht Gegen-
stand eines Erzeugnispatentes sein, weil die Leistung des Erfinders nur im Aufdecken
einer « Konstanten der Natur» bestehe, spricht ¢s dieser Leistung in Wirklichkeit wegen
angeblichen Ungeniigens ihres schépferischen Grades oder ihres technischen Fortschrittes
die Eigenschaft einer Erfindung ab. Das ist nicht zuldssig, da das vorliegende Patent nicht
der amtlichen Vorprifung untersteht.

Der Vergleich der Kristallform mit dem Siedepunkt und dem Schmelzpunkt eines
chemischen Stoffes ist nicht schliissig. Diesc « Konstanten» sind nicht schutzfihig, weil sie
bekannt oder ohne Leistung von Erfindungshéhe feststellbar sind. Sollte es moglich scin,
sie durch neue schopferische Einwirkungen auf den chemischen Stoff zu verandern und
dadurch technische Fortschritte zu erzielen, so konnten grundsitzlich auch die neu ge-
schaffenen Siede- bzw. Schmelzpunkte Gegenstand von Erzeugnispatenten sein.

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

Dem ist entgegenzuhalten, dall Patentschutz nicht fiir den Stoff als solchen, sondern
nur fiir seinc Kristallform beansprucht wird. Ist nur eine cinzige Kristallform moglich, so
kommt sie in der Natur vor und braucht nur entdeckt zu werden, oder sie ist bereits be-
kannt oder ohne crfinderische Leistung feststellbar. Im einen wie im andern Falle ist sie
nicht schutzfahig; insbesondere kénnen fir blofe Entdeckungen Patente nicht erteilt
werden (BLum/PEDprAZZINI, Art. ] Anm. 8 lit.c¢). Wenn zwei oder mehr Kristallformen ein
und desselben Stoffes in der Natur vorkommen, ist vonihnen das gleiche zu sagen: sie sind
bekannt oder entdeckbar und kénnen daher nicht Gegenstand eines Patentes sein. Das ist
kein Grund, auch jene Kristallformen nicht zu patentieren, die im Stoff durch schépferi-
sche Eingriffe des Menschen zusitzlich zu den schon bekannten oder in der Natur vor-
kommenden Formen verlichen werden. Wer dank einer schpferischen Leistung auf eine
neue Kristallform st683t, macht eine Erfindung, im Gegensatz zum Beniitzer einer schon
bekannten oder zum Entdecker ciner in der Natur schon bestehenden Kristallform.

Das Ergebnis einer solchen Leistung wire nur dann nicht patentierbar, wenn man
Art.2 Ziff.4 PatG ausdehnend auslegen oder auf die Erfindung bloBer Eigenschaften
chemischer Stoffe sinngemafl anwenden mutc. Weder das eine noch das andere ist zu-
lassig, da diese Bestimmung im Verhiltnis zu Art. 1 PatG, wonach fiir ncuc gewerblich
anwendbare Erfindungen Patente erteilt werden, Ausnahmenorm ist.

e) Auch die schweizerische Lehre und das Schrifttum zum friheren deutschen Recht
halten dic Erteilung von Sachpatenten fiir die Erfindung ncuer Kristallformen bereits be-
kannter chemischer Stoffe fir zuldssig, so G.A.STEFFEN, Erfindungen von chemischen
Verfahren und Arzneimitteln nach schweizerischem Recht (1945) S.65; Buum/PeprAz-
ziNgG Art. 2 Anm. 23 5.249; E. MULLER, Chemie und Patentrecht, 3. Auflage (1951) S.24;
P. MEDIGER, Das Problem des Stoff- und Verfahrensschutzesim Patentrecht (1953) S.13;
EccerT in GRUR 1964 597. Einige dieser Autoren, so auch Brum/PEprAzZZINI, setzen
voraus, daB3 die neue Kristallform durch besonderce Eingriffe, z. B. Impfen, herbeigefiihrt
werde. Mit dem Argument, solche Eingriffe diirften nur im Anspruch zu einecm Ver-
fahrenspatent ausgedriickt werden, vermag das Amt fiir geistiges Eigentum diese Auf-
fassungen nicht zu entkréften. Gewil3 gehort der Eingriff als solcher nur in die Definition
einer Verfahrenserfindung. Das schlie3t aber nicht aus, daf3 der Erfinder auB3er dem
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Patentschutz fir das Verfahren (oder statt dessclben) den Patentschutz fir das Ergebnis
verlangen kann.

Nach deutschem Recht stellt sich diese Fragc heute nicht mehr, weil das Patcntgesetz
vom 2, Januar 1968 nun auch fir die Erfindung chemischer Stoffe Sachpatente (Stoff-
patente) zuldfBt.

4. a) Das Amt fiir geistiges Eigentum kommt in der Vernchmlassung zur Beschwerde
unter Hinweis auf cinen in «Schweizcrisches Patent- und Mustcr und Modellblatt»
1965 I 32 ff. versffentlichten Entscheid seiner Beschwerdeabteilung und auf das dort an-
gefithrte Schrifttum auf den Vorwurf zuriick, Patentanspriichc miiflten eine « Lehre zum
technischen Handeln» enthalten. Es vermif3t cinc solche im vorliegenden Patentanspruch
I, weil dessen physikalische Angaben den Fachmann nicht in die Lage versetzten, die
B-Modifikation dcs  «Perylen-3,4,9,10-tetracarbonsidure-bis [ (4-phenylazo)-phenyl-
imid]» zu erzeugen, eine Erfindung aber von vornhercin nur in der Art und Weisc liegen
koénne, wie dicse Modifikation zugéinglich sei.

b) Der Patentanspruch ist mafigebend fiir den sachlichen Geltungsbereich des
Patentes (Art. 51 Abs.2 PatG). Er hat die Definition der Erfindung zu enthalten (Art.51
Abs. 1 PatG). Mchr verlangt das Gesetz von ithm nicht. Dic Darlcgungen, die dem Fach-
mann erlauben, die Erfindung auszufihren, brauchen nicht in den Patentanspruch aufge-
nommen zu werden. Art.50 Abs. 1 PatG verweist sic ausdriicklich in die Beschreibung.
Das gleiche tat schon Art. 26 Abs.2 aPatG, und auf demselben Boden stand der Wortlaut
von Art. 16 Abs. 1 Ziff. 7 aPatG, wonach das Patent nichtig zu erkldren war, wenn sic Er-
findung «durch die Beschreibung» nicht so dargelegt wurde, dafl Fachleute die aus-
fithren konnten. Daf3 Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 des geltenden Gesetzes hievon abweichend von
der Darlegung «durch die Patentschrift» spricht, hat nicht den Sinn, der Patentanspruch
miisse Auskunft dariiber geben, wie die Erfindung ausgefiihrt werden konne. Mit dicser
Fassung wollte der Gescetzgeber nur sagen, es liege kein Nichtigkeitsgrund vor, wenn dic
die Ausfithrung der Erfindung erméglichenden Darlegungen sich statt aus der Beschrei-
bung aus den Zeichnungen oder sonstigen Beilagen oder aus dem Patentanspruch ergiben
(BLum/PEDRAZZINI, Art.26 Anm.8 S.123; TrorrLERr, Immaterialgiiterrecht 2 715;
DE MEestraL, L’obtention et le maintien du brevet 275). Das Amt fiir geistiges Eigentum
darf cin Patentgesuch nicht mit der Begriindung zuriickweisen, der Patentanspruch gebe
nicht Aufschlul3 dariiber, wic dic Erfindung ausgefiihrt werden kénne.

Eine andere Auffassung 146t sich auch dem Schrifttum nicht entnchmen, das im ange-
rufenen Entscheid der Beschwerdeabteilung des Amtcs angefiihrt ist.

Insbesondere sprechen sich BLum/PeprAzziN in Anm. 6 zu Art. 1 5. 731, und Brum,
Patentrecht, Marken-, Muster- und Modellschutz, 2. Auflage S. 29, nicht iiber die
Formulierung des Patentanspruches aus, sondern dariiber, was man allgemeln unter ciner
Erfindung verstehe. Sic sagen, dic erfindcerische Leistung liege «in der Aufstellung einer
neuen Regel zum technischen Handeln». Das hei3t nicht, die Erfindung scinur patentier-
bar, wenn sie schon auf Grund ihrer Definition ausgefiihrt werden kénne.

Das gleiche ist von TroLLER, Immaterialgiiterrecht 7 152 (2. Auflage 7 165) zu sagen,
wo vom «Mcrkmal der Erfindung als Regel, als Anleitung zum technischen Handeln»
die Rede ist.

Auch WaLLEsER, Der Patentanspruch nach schweizerischem Recht S.17 oben,
duBert sich nur tiber den Begriff der Erfindung im allgemeinen, indem er inihr «cine An-
leitung zum zweckmiBigen Vorgehen in der Technik» sieht. Wie einc konkrete Erfindung
im Patentanspruch zu umschreiben sei und in welchem Teil der Patentschrift dargelegt
werden miisse, wie sie ausgefithrt werden kénne, sagt er an der zitierten Stelle nicht.
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MarTER, ZSR 1944 §.59a, sodann versteht unter der « Anweisung zum technischen
Handeln» dic «tcchnische Lehre». Er sagt von ihr, ein anderer Autor (WILDHAGEN, Zur
Frage der Patentauslegung, Abhandlungen zum Arbeitsgebiet des Reichspatentamtes,
Berlin 1927, 35 {I.) habe vorgeschlagen, sie «aus dem Patent herauszuschilen», um der
starren technologischen Umschreibung des Patentanspruches zu entrinnen. Daf} das
schweizerische Patentgesetz vom Patentanspruch mehr als die bloBe Definition der Er-
findung verlange, erklart MATTER nicht.

c) Gemil3 Art.52 Abs.1 PatG kann unter anderem «ein Erzeugnis» als Erfindung
patentiert werden. Wirdfur einsolches Patentschutz beantragt, so hat der Patentanspruch
dieses Lrzeugnis zu definieren.

Das hat dic Beschwerdefiihrerin im vorliegenden Falle getan, indem sie im Patent-
anspruch I die zu patentierende Kristallform des dort genannten chemischen Stoffes
durch deren Réntgenbeugungsdiagramm kennzeichnete. Sie war nicht verpflichtet, im
Patentanspruch auszufiihren, wie diese Kristallform crzeugt werden kénne, denn sie
beantragt nicht die Ertcilung cines Verfahrenspatentes. Indem das Amt ihr vorwirft, die
jeder Erfindung cigenc « Lehre zum technischen Handeln» kénne im vorliegenden Falle
nur darin liegen, wie die erwihnte Kristallform (sog. f-Modifikation) zuginglich sel,
gcht es von der Auffassung aus, nur ein Verfahren, nicht dagegen die Kristallform als
Erzeugnis sei patenticrbar. Das ergibt sich auch daraus, daf es in anderem Zusammen-
hang sagt, ein Erzeugnis-Patentanspruch solle frei sein von Merkmalen, die ein Verfahren
charakterisicren.

Wic der Fachmann die Kristallform erzcugen kann, durfte die Gesuchstellerin in der
Patentbeschreibung ausfithren. DaB sic das dort nicht getan habe, wirft das Amt ihr vor-
laufig nicht vor und ist angesichts der Ausfithrungen aufden S. 5 ff. des Patentgesuches fiir
das Bundesgericht nicht offensichtlich. Die Sache muf3 zu weiterer Behandlung des
Patentgesuches an das Amt zurtickgewiesen werden.

PatG Art. 8 und Art.66 lit.a

Begriff der Nachmachung und Nachahmung einer Eyfindung.
Widerrechtliche Beniitzung einer patentierten Erfindung durch Nachmachen und
Nachahmen von Pendeltiiren mit senkrecht verschiebbaren elastischen Fiillungen.
— Die besonderen Merkmale der patentierten Erfindung.
— Merkmale, welche eine Ausfuhrungsart

— als Nachmachung

— oder als Nachahmung erscheinen lassen.
Notion de la contrefagon et de I’imitation d’une invention.
Utilisation illicite d’une invention brevetée consistant dans la contrefagon et dans
Pimitation de portes & battants dont les panneaux souples coulissent verticalement.
— Attributs de Iinvention brevetée.
— Critéres permeltant de qualifier un type &’ exécution

— de contrefagon

~ ou d’imilation.
BGE 97 II 85 ff., rés. fr. JT 1971 1 611, Urteil der I. Zivilabteilung vom
10. Februar 1971 1.S. Stamm gegen Sigerist & Co.
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Aus den Erwdgungen:

1. Der Beklagte bestreitet nicht, dal3 er seine Pendeltiiren gewerbsmaBig ausgefihrt,
feilgehalten, verkauft und in Verkehr gebracht hat. Wenn er mit diesen Erzeugnissen die
Erfindung der Kligerin nachgemacht oder auch bloB nachgeahmt hat, ist er daher zivil-
rechtlich verantwortlich (Art.8 Abs. 1 und 2, Art.66 lit.a PatG; BGE 92 11 291 Erw. 11I).

Ein Erzeugnis gilt nicht nur dann als Nachmachung einer Erfindung, wenn es bisin alle
Einzelheiten einem in der Patentschrift erwdhnten Ausfithrungsbeispiel oder einer vom
Berechtigten aufden Markt gebrachten Sache entspricht (BLum/Peprazzing, Das schweiz.
Patentrecht, Art.66 Anm.9 S.450; BGE 92 11 292). Zur Nachmachung geniigt — und ist
erforderlich —, daB im Erzeugnis des Belangten alle Merkmale verwirklicht seien, welche
die Erfindung nach dem Wortlaut oder Sinn des Patentanspruches kennzeichnen, denn
‘dieser ist fiir den sachlichen Geltungsbercich des Patentes mafBgcbend (Art.51 Abs.2
PatG; Brum/Pebprazzini a.a.O. S.4571.).

Einc Nachahmung liegt vor, wenn das mit der Erfindung zu vergleichende Erzcugnis
nur in untergeordneten Punkten von ihrer technischen Lehre abweicht (BGE 92 11 292).
Untergeordnet ist eine Abweichung, wenn sie nicht auf einem neuen erfinderischen Ge-
danken beruht, sondern dem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann durch die
Lehre des Patentes nahe gelegt wird (TROLLER, Immaterialgiiterrecht 2 860 ff.; BLum/
PeprazzIN 2.2.0. S.4581).

2. Die Erfindung der Kligerin besteht laut Patentanspruch darin, daf3 die elastische
Fiillung der Pendeltiire wenigstens am senkrechten Halterand fest angebrachte Fithrungs-
schienen aufweist, die in ciner entsprechenden Nut des Tragrahmens in Lingsrichtung
verschiebbar gehalten sind. Der erfinderische Gedanke geht dahin, die gewiinschte Ver-
schiebbarkeit der elastischen Fillung in senkrechter Richtung durch die Fihrungs-
schienen und eine sie haltende entsprechende Nut zu errcichen.

a) Unter einer Nut versteht man in der Technik wie im allgemeinen Sprachgebrauch
cine lingliche Vertiefung in einem Werkstiick, die zur Befestigung oder Fihrung eines
anderen Stiickes dient (siehe z. B. LUEGER, Lexikon der Technik Band 11; ABCder Natur-
wissenschaften und der Technik; der Neue Herder; Grar/Huser/KrauTh, Das kleine
Lexikon der Bautechnik; der Grosse Brockhaus; Schweizer Lexikon; alle unter dem
Stichwort «Nut»). Der Begriff der Nut erweckt nicht die Vorstellung eines bestimmten
Querschnittes; dieser ist haufig rechteckig oder konisch, kann aber auch irgend eine an-
dere Form haben. Auch braucht der Querschnitt der Nut mit demjenigen des befestigten
oder gefithrten Stiickes nicht notwendigerweise ibereinzustimmen. Seine Gestalt hdngt
vorwiegend vom technischen Zwecke ab, den die Nut im einzelnen Falle erfullt.

Die Nut an der Erfindung der Kldgerin hat nur die Aufgabe, die am Rande der elasti-
schen Tiirfiilllung angebrachten Fihrungsschienen so festzuhalten, daf3 dic Fullung nicht
waagrecht aus dem senkrecht verlaufenden Arm des Tragrahmens herausgleiten kann,
aber gleichwohl die Moglichkeit hat, sich in der Langsrichtung dieses Armes zu verschie-
ben. Daher braucht sich der Querschnitt der Fithrungsschienen mit dem Querschnitt der
Nut nicht genau zu decken. Um das waagrechte Ausbrechen der Fillung aus der Nut zu
verhindern, geniigt es, letzterc gegen die Fiillung hin enger zu machen als den Querschnitt
der Fiihrungsschienen. Das kann, aber muf3 nicht so geschehen, wie Figur 2 der Patent-
beschreibung darstellt. Das Erfordernis der Verschiebbarkeit in senkrechter Richtung
sodann vertragt sich mitirgend einem Querschnitt der Nut, der die Fithrungsschienen auf-
nehmen kann, ohne sie festzuklemmen. Figur 2 skizziert wiederum nur ein Beispiel, nicht
eine notwendige Form der Ausfithrung. Die Patentbeschreibung bezeichnet diese Figur
ausdriicklich nur als Ausfithrungsbeispiel.
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DaB im Patentanspruch von einer entsprechenden Nut die Rede ist, dndert nichts. «Ent-
sprechend» heiB3t nicht, wie der Beklagte geltend macht, die Querschnitte der Nut einer-
seits und der Fiillung samt Fiihrungsschienen anderseits miilten iibereinstimmen, son-
dern nur, die Nut miisse ihrem Zwecke entsprechend gestaltet sein, ndmlich die Fiillung
mit den Schienen in der Langsrichtung des Rahmens verschiebbar lassen, sie dagegen in
der Querrichtung festhalten.

Jede Nut, die diese beiden Merkmale aufweist, ist daher der Nut der patentierten Er-
findung nachgemacht.

b) Der Beklagte hat den Tragrahmen aller drei Arten von Pendeltiiren, die Gegenstand
des Prozesses bilden, unbestrittenermaBen ein und dasselbe Profil gegeben. Es hat die
Form eines U, wobci die Enden der beiden Schenkel gegen innen um 180° umgebogen
sind. Zwischen den beiden umgebogenen Schenkelenden liegt die Tiirfillung. Sieistin der
Liangsrichtung des Rahmens verschiebbar, kann dagegen in der Quecrrichtung den Rah-
mennichtverlassen, weildem Randeder Fuilllung entlang beidseits entweder Schienen oder
rechteckige Klotzchen oder drchbare runde Scheiben (Rollen, Radchen) angebracht sind,
die auf den eingebogenen Enden der beiden Schenkel des Rahmenprofils aufliegen.

Der Beklagte macht geltend, der so gestaltete Rahmen weise keine Nut auf] jedenfalls
keinc «entsprechende», weil das Innere des Profils des — durch Schienen, Klétzchen oder
Rollen verdickten — Randes der Fiillung nicht angepal3t sei.

Damit verkennt cr den Begrifl der Nut, wie ihn der Patentanspruch der Klagerin ver-
steht. Der ganze Raum, der zwischen den Schenkcln des Rahmens des Beklagten liegt, ist
eine Nut und entspricht allen Anforderungen, die das Patent an eine solche stellt. Er bildet
im Rahmen eine Vertiefung, in welcher der verdickte Rand der Tiirfiillung liegt. Der
Ausgang der Vertiefung ist durch die umgebogenen Réander der beiden Schenkel so ver-
engt, dal der Rand der Tirfullung in der Querrichtung nicht aus dem Rahmen heraus-
fillt, sich dagegen in der Liangsrichtung ausdehnen kann.

Dcr senkrechte Arm des Tiirrahmens weist somit die wesentlichen Merkmale auf, die
der in der Erfindung der Kligerin umschriebene Rahmen haben mufl. Er ist diesem
nachgemacht.

Der Beklagte ist bei der ersten Ausfithrungsart seiner Pendeltiiren der Erfindung der
Klidgerin auch insofern gefolgt, als er den in der Nut des senkrechten Rahmenarmes ver-
schiebbar gehaltenen Rand der Tirfillung beidseits mit Fiihrungsschienen versehen hat.
Bei dieser Art der Ausfithrung wurden also alle Merkmale der Erfindung der Kligerin
verwirklicht; die Erfindung wurde nachgemacht.

d) Bei der zweiten Ausfithrungsart hat der Beklagte auf dem in der Nut des senkrechten
Rahmenarmes liegenden Rand der Tirfiillung beidseits statt der Fithrungsschienen
8-9 cm lange Klotzchen angebracht, die in bestimmten Abstinden voneinander liegen.
Insoweit ist er von der Erfindung der Klédgerin, wie sie im Patentanspruch umschrieben
wurde, abgewichen. Diese Art der Ausfithrung macht die Erfindung somit nicht nach.

Sie ist jedoch als Nachahmung zu wiirdigen. Der Beklagte hat die technische Lehre des
Patentes der Klagerin angewendct. Die Klétzchen erfiillen die gleiche Aufgabe wie die
Fiihrungsschicnen. Sie verhindern, daB die Turfiillung quer (waagrecht) aus der Nut des
Rahmens herausgleite, lassen sie dagegen in der Langsrichtung (senkrecht) verschiebbar
und diencn insoweit zu ihrer Fihrung. Die Abweichung von der Erfindung der Kligerin
besteht nur in der Ersetzung des Merkmals « Fithrungsschiene» durch das dquivalente
Merkmal «Fithrungsklotzchen». Diese Abweichung ist untergeordneter Natur. Der Be-
klagte vollbrachte durch sie keine erfinderische Leistung. Es lag fur einen von der Lehre
des Patentes der Kldgerin ausgehenden Fachmann von durchschnittlicher Ausbildung
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nahe, statt Schienen in bestimmten Abstdnden voneinander Klétzchen anzubringen.
Diese sind nichts anderes als eine Vielzahl kurzer Schienen, die sich in der Lingsrichtung
in bestimmten Abstanden folgen. Man kann die ganze Reihe von Klétzchen auch als eine
einzige durch Zwischenrdume unterbrochenc Schiene bezcichnen. Ob diese Zwischen-
rdume cinen technischen Fortschritt bedeuten, kann offen bleiben. Bemerkt sei nur, daf
der Beklagte eincn solchen nicht behauptet, sondern gegenteils vorbringt, die Zwischen-
raume wiesen im Vergleich zu den Fuhrungsschienen Nachteile auf. Diese Nachteile, falls
sie bestehen, schlieBen die Nachahmung der Erfindung der Kldgerin nicht aus. Eine
anderc Beurteilung ist auch nicht deshalb am Platze, weil das patentierte Erzeugnis der
Klagerin nach der Auffassung des Beklagten keine Erfindung oder nur eine solche von
geringem Wert ist. Der Beklagte hat vertraglich auf die Anfechtung des Patentes ver-
zichtet und hat es deshalb so zu beachten wie es lautet.

e) Beider dritten Ausfithrungsart hat der Beklagte die Klotzchen durch runde Scheiben
(Réddchen, Rollen) von etwa 3 cm Durchmesser ersetzt, die beidseits des Randes der Ttir-
fiillung paarweise angebracht sind. Sie erfiillen dic gleiche Aufgabe wie die Fithrungs-
schienen der patentierten Erfindung der Klagerin und wie die Klétzchen der zweiten Aus-
fiihrungsart des Beklagten. Sic sind allerdings im Gegensatz zu den Schienen und den
Klétzchen mit der Tirfillung nicht starr verbunden. Daf} sie drehbar und rund sind,
andert jedoch nichts daran, daB3 der Beklagte auch mit dieser Ausfithrungsart die tech-
nische Lchre des Patentes der Kldgerin, die Turfullung durch ein an threm 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-
geordncter Bedeutung. Sie lag fur den Durchschnittsfachmann nahe und bringt keine
crfinderische neue Lehre. Das Obergericht stellt unwidersprochen fest, daf3 die Verwen-
dung von Rollen zur Verminderung der Reibung véllig iiber(lussig ist, weil zwischen Tiir-
fiillung und Rahmen keine praktisch ins Gewicht fallende Reibung entstcht, wenn sich
die Tirfiillung ausdehnt. Der Beklagte verliert denn auchin der Berufungsschrift kein Wort
uberdie Funktiondcr Rollen und iiber dic Rollen-Variante iiberhaupt. Mitdieser Variante
hat er wie mit sciner zweiten Ausfithrungsart dic Erfindung der Kldgerin nachgeahmt.

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

Ob die «reine Durchfuhr» patentrechtlich erlaubt sei, ist Sachfrage, zu deren Be-
urtetlung die schweizerischen Gerichte zustdndig sind.

Nach schweizerischem Recht verantwortlich macht auch die vm Ausland begangene
Handlung, die rechtserhebliche Ursache einer Verletzung schweizerischer Patente ist.
Lustindig sind die schweizerischen Gerichte auch gegeniiber Beklagten tm Ausland,
die nur im Ausland gehandelt haben.

La question de savoir si le simple transit est autorisé du point de vue du drott des
brevets est une question de fond pour laquelle les tribunaux suisses sont compétents.
En droit suisse, on vépond aussi d’un acte commis a [’ étranger 51l constitue la cause
relevante d’une violation de brevets suisses.

Les tribunau suisses sont compélenis méme si les défendeurs sont d I’ étranger et n’ont
agi qu’a [étranger.

BeschluB des Handelsgerichtes des Kantons Ziirich vom 28. Oktober
1971 i.S. Merck & Co. Inc. gegen Arbochem S.r.l. und Mitbeteiligte.
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Aus den Erwdgungen:

3. b) Die Beklagten 1, 2, 3 und 4 bestreiten, da8 sie ein patentverletzendes Erzeugnis
im Kanton Ziirich oder in der Schweiz im Sinne von Art.8 PatG gewcerbsmiBig beniitzt,
insbesondere hier feilgeboten, verkauft oder sonstwie in Verkehr gebracht haben. Sic
machen in diesem Zusammenhange geltend, das in Frage stehende <Indomcthacins, von
dem dic Klidgerin behaupte, es sei patentverlcetzend, sei im schutzfrecien Ausland recht-
mifBig hergestellt und verkauft worden. Eine patentrechtlich relevante Handlung in der
Schweiz und im besondern im Kanton Ziirich habe nicht stattgefunden. Die einzige Be-
ziehung zur Schweiz bestehe darin, daB3 zuféllig dic in Italien rechtmiBig hergestellte
und dort oder im Ausland in Verkehr gebrachte Ware auf dem Transport von Italien an
den Bestimmungsort durch die Schweiz geleitet und hier im Zollfreilager, d.h. im Zoll-
ausland gelagert worden sci. Dic «reine Durchfuhr» stelle keine patentverletzende Hand-
lung dar; der «reine Transit» von Waren sci keine gewerbsmiBige Beniitzung im Sinne
von Art. 8 PatG.

Die Beklagten wollen damitsagen, dasin Frage stehende «Indomethacins setim Transit
durch die Schweiz und den Kanton Ziirich gefiihrt worden, der Transitverkehr sei aber
nicht patentverletzend und kénne daher auch nicht als Ankntipfungspunkt fir die Er-
mittlung des Gerichtsstandes dienen. Ob ein allenfalls patentrechtlich zuléssiger Transit
vorlicge, ist vorab eine Sachfrage. Darauf, ob die Verletzungsklage begriindet sei, kommt
aber bei der Bestimmung des Gerichtsstandes grundsitzlich nichts an (BGE 23 1 58/59;
66 1I 184; GuLDENER, Schweiz. ZivilprozeBrecht, 2. Aufl.; S. 95). Fir die Anwendung
von Art. 75 PatG geniigt cs daher, daf3 dic Kligerin patentverletzende Handlungen
(schliissig) behauptet. Dies mul3 grundsitzlich auch gelten, wenn wie hier mit Bezug auf
die von den Beklagten behauptete Durchfuhr im Transit streitig ist, ob einc Handlung
oder Unterlassung patentrechtlich zuldssig sei.

Eine Ausnahme wire zu machen, wenn die Klidgerin den hicr cingetretencn Erfolg der
Handlungen oder Unterlassungen der Beklagten zu dem Zwecke als widerrechtlich hin-
stellen wiirde, um die Bestimmungen iiber den Gerichtsstand zu umgehen (BGE 23 T 58/
59; 66 II 184). Dies kann nicht angenommen werden. Das Zollfreilager ist nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtes patentrechtlich Inland (BGE 92 1I 293 fF.; zustim-
mend TrROLLER, Immaterialgiiterrecht, Bd. IT, 2, Aufl., S. 725). Mit Bezug auf dic Frage
der widerrechtlichen Beniitzung erkannte das Bundesgericht im angefiihrten Falle so-
dann, der Transport patentgeschiitzter Ware von Ziirich und Kloten zum Zwecke der
Belieferung auslidndischer Kunden stelle cine typische Handlung dar, die unter den Be-
griff des Inverkehrbringens im Sinne von Art. 8 Abs. 2 PatG falle (a.a.O. Erw. 6, Abs. 2).
Damit unterstellte cs die Einfuhr und Lagerung solcher Erzeugnisse der gewerbsmifBigen
Beniitzung im Sinnc von Art. 8 PatG. Ob nur das Versenden vom Ausland ins Inland
(Zollfreilager) zwecks Weiterversendung oder auch die blofle Durchfuhr im Transit
(ohne Anderung der Verfiigungsgewalt tiber die transportiertc Ware mit Ausnahme der-
jenigen des Spediteurs und Frachtfiihrers) erfal3t werde (vgl. hiczu TROLLER a.a.O.
S. 725), kann zwar in Frage gestellt werden, wire aber erst noch durch Urteil klarzu-
stellen. Nach dem zitierten Bundesgerichtsentscheid scheint der Begriff Einfuhr jedenfalls
cher weit zu fasscn zu scin. Hinzu kommt, und dies ist entscheidend, daf3 die Kligerin
gerade behauptet, die Ware sei mit Wissen und Willen der Beklagten zum Zwecke der
Belieferung ausldndischer Kunden hicher gesandt, hier eingelagert, verpackt, umgepackt
und neu etikettiert worden; die im Prozesse verbliebenen Beklagten hitten den fritheren
Beklagten 8-10 entsprechende Weisungen erteilt. Sollte dies zutreffen, was im Proze(3 auf
Grund eincer sachlichen Prifung abzukldren sein wird, so wire zweifelhaft, ob blofBc¢c
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Durchfuhr im Transit anzuerkennen wire. Die Kldgerin legt den Beklagten jedenfalls
mehr zu Last.

Daher ist tibrigens das angerufene Gericht fiir die Beurteilung der bchaupteten Trans-
aktionen selbst dann zustiandig, wenn Durchfuhr im Transit patentrechtlich zuldssig sein
sollte und die Zustindigkeit des Handelsgerichtes daran anzukniipfen wire. Denn tber
die Zulassigkeit oder Unzuldssigkeit dieser Transaktionen in der Schweiz und im Kanton
Ziirich kann ein zuverlissiges Urteil iiberhaupt nur in Wiirdigung der gesamten Um-
stinde, allenfalls nach weiterer Abklarung des Sachverhaltes gebildet werden. Nur in
diesem Zusammenhange kann auch entschieden werden, ob die Errichtung von Sammel-
lagern, das Umpacken und Umetikettieren eine notwendige Speditionstétigkeit und
patentrechtlich zuléssig sei.

Damit ist dic Zustindigkeit cinmal gegeniiber den Beklagten 1, 2 und 3, die unbestrit-
tenermaBen «Indomethaciny nach Zirich und Kloten senden lieBen, zu bejahen.

¢) Die Beklagte 4 wendet weiter ein, sie habe mit der Versendung von «Indomethacin,
iiberhaupt nichts zu tun gehabt. Sic habe Ende August 1969 in Mailand telefonisch 50 kg
«Indomethacin> an die Pharmolast, die Beklagte 2, verkauft; durch die Ubergabe der
Ware andie Speditionsfirma Milandsped in Mailand sei das Geschéft fiir sie abgeschlossen
gewesen. Erst durch den vorliegenden Proze3 habe sie erfahren, wem die Beklagte 2 die
Ware weiterverkauft habe. Die Kldgerin verweist demgegeniiber auf den Frachtbrief der
Swissair, worin die Beklagte 4 als Absender genannt wird. Sie behauptet auch, zwischen
den Beklagten 4 und 2 hitten sehr enge Beziehungen bestanden. Damit legt sie der Be-
klagten 4 ebenfalls zur Last, die Ware sei mit ithrem Wissen und Willen in die Schweiz ge-
sandt worden. Zudem behauptet sie in ihrer Stellungnahme zur Unzustindigkeitseinrede
und verstellt zu Bewels, die Beklagte 4 habe durch Prospekte in Ziirich «Indomethacin»
zum Verkaufe angeboten. Auch dies ist Sachfrage.

Der Beklagte 6 macht geltend, er sei lediglich Verkaufsagent, Makler gewesen; eine
Vermittlung, fiir die er eine Kommission von 1-2 %, erhalte, mache ithn weder zum Titer,
noch zum Anstifter oder Gehilfen behaupteter Patentverletzungen. Er habe nicht dafiir
einzustehen, daB3 die Geschifte von Kunden, die er miteinander in Verbindung bringe,
rechtsm#Big seien. Seine Handlungen hitten ausschlieBlich im Auslande stattgefunden.
MaBgebend ist aber auch hier, was die Klidgerin vorbringt. Darnach nahm die frithere
Beklagte 8 mit dem Beklagten 6 wegen der Ersatzlieferung an die Beklagte 5 Kontakt auf
und lie3 ihm eine Mahnung zukommen. Da jedes Tun oder Unterlassen, das rechtlich
Ursache einer in der Schweiz erfolgten Beniitzung einer patentgeschiitzten Erfindung ist,
gleichgiiltig, wo es sich ereignet, nach schweizerischem Recht zu beurteilen ist, ist fur die
Beurteilung dieses Verhaltens die Zustdndigkeit des angerufencn Gerichtes begriindet.
Ob der Beklagte 6 dabei als Mittiter, Gehilfe oder Anstifter zu betrachten sci oder nicht,
ist Sachfrage.

PatG Art. 19 und PatV Art. 22

LZu einem vollstindigen Ausweis gehirt im Falle einer amerikanischen Continuation-
in-part-Anmeldung auch eine beglaubigte Kopie der amerikanischen Grund-
anmeldung.

Pour étre complétes, les piéces a U appui d’une priorité dérivée d’un dépét américain
du type continuation-in-part dotvent comprendre une copie certifiée conforme du dépot
américain de base.
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PMMBI 1971 T 56 ff., Stellungnahme des Eidgendssischen Amtes fir
geistiges Eigentum vom 7. Juni 1971.

Zur Frage, obim Falle der Beanspruchung der Prioritit einer amerikani-
schen Continuation-in-part-Anmeldung zu einem vollstindigen Prioritits-
beleg auch eine beglaubigte Kopie der urspriinglichen amerikanischen
Grundanmeldung gehore, nimmt das Amt wie folgt Stellung:

1. Weder das Patentgesetz noch die Vollzichungsverordnungen regeln ausdriicklich,
welche Belege als Ausweis zu einer amerikanischen Continuation-in-part-Anmeldung
(c-1-p-Anmeldung) alsPrioritdtsanmeldung gehoren. Das ist jedenfalls daraus zu erkliren,
dalB die c-1-p eine Besonderheit des Patentrcchtes der Vereinigten Staaten ist, die ver-
standlicherweise bei den Beratungen zur geltenden Gesetzgebung nicht speziell in Be-
tracht gezogen wurde. Die gesetzlichen Vorschriften geniigen wohl fiir die Priorititsaus-
weise zu Teilgesuchen (Art.22 Abs.3 PatV I, Art.22 Abs.2 PatV II und Art.25 PatV)
und zu Zusatzpatenten, nicht aber fiir deren dem amerikanischen Recht eigentiimliche
und auf dessen Erfinderprinzip zuriickzufithrende Verbindung in einer c-i-p. Die
Gesetzesliicke ist also so auszufiillen, wie dies dem Sinn und Zweck der Normen entspricht,
die der Gesetz- und der Verordnungsgeber iiber die Formerfordernisse der Priorititsbe-
anspruchung erlieBen.

2. Eine solche Zielsetzung des 2. Abschnittes der Allgemeinen Bestimmungen des
Patentgesetzes (Art. 17ff.) und der 5. Abschnitte der Verordnungen (jeweils Art.21 ff.)
kann nun verniinftigerweise in gar nichts anderem gesehen werden, als da3 Personen, die
sich uber die Giiltigkeit des Patentes und insbesondere die Berechtigung der Prioritéts-
beanspruchung unterrichten mochten, beim Amt einc vollstindige Dokumentation tiber
die fiir die Unionsprioritat maBgcbende Erstanmeldung sollen einsehen kénnen. Darauf
weisen namentlich Art. 58 Abs. 2 lit.e PatV I und Art. 87 Abs. 2 lit. g PatV IT hin, wonach
die Priorititsausweise dem nach der Veroffentlichung der Patentschrift jedermann zur
Einsicht offenstchenden Aktenheft I (Art.59 Abs.3 PatV T 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 Erlduterung des Art. 19 des Entwurfes, der spéter gemaf3 Art.
108 PatG als Fassung des Art. 19 PatG fur der Vorpriifung unterliegende Patentgesuche
Gesetzeskraft erlangte, als Zweck der Formvorschriften fiir den Priorititsausweis be-
zeichnet wurde, da8 beim Beginn der Priifung feststehen muf3, ob auf den Stand der
Technik am Datum der Anmeldung in der Schweiz oder aber am Prioritatsdatum abzu-
stellen ist. Dieselbe Ausscheidung der Erfindungsmerkmale nach den fiir ihre Neuheits-
prifung maBlgebenden Daten mul3 —entgegen der von BLum/PEprAzZINI, Das schweizeri-
sche Patentrecht, Bd. 11, S. 54 vertrctenen Ansicht — aber auch bei ungepriiften Patenten
anhand des beim Amt einzusehenden Prioritidtsausweises jedem nach Art. 8 PatG von der
gewerblichen Beniitzung der Erfindung Ausgeschlossenen moglich sein, ohne da3 er u. U.
noch monatelang auf fehlende Belege warten muB, die beizubringen nach Art.8 ZGB
dem Patentinhaber oblége, der daraus sein Priorititsrecht ableitet. Nun niitzt aber im
Falle eines aus einer c-i-p abgeleiteten Patentes ein unvollstindiger Ausweis nicht mehr
als gar keiner. Wenn schon ein Prioritatsauswels bei den Amtsakten liegen muf3; dann
vernunftigerweise ein vollstandiger, der auch alle Kopien fritherer Anmeldungen enthalt,
deren man zur Nachprifung, fiir welche Elementc der Erfindung der Patentinhaber die
Prioritét erster Anmeldungen im Sinne des Art. 17 PatG beanspruchen konnte, bedarf.
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3. Dal diese vollstindige Dokumentation schon vor der Patenterteilung einzureichen
ist, erkldrt sich auch daraus, dafl dem Amt, wenn es das Patent einmal erteilt hat, keine
Sanktionen mehr zur Verfiigung steht, wie sie in Art. 19 Abs.2 PatG und Art.22 Abs. 4
PatV Ials Verwirkung des Prioritdtsrechtsstatuiertist,um den Patentinhaber anzuhalten,
fehlende Belege nachzuliefern, da das Erloschen des Patentes nur bei Nichtzahlung einer
Jahresgebtihr vorgesehen (cf. Art.46 Abs. 1 PatG) und im iibrigen den Gerichten vorbe-
halten ist, dic Gultigkeit der Patente und die Berechtigung einer Prioritédtsbeanspruchung
zu beurteilen (Art.26 PatG, insb. dessen Abs.2, Art.20 PatG und Art.22 Abs.2 PatV I).

4. In Art. 19 Abs. 1 PatG, Art.22 Abs. 1 und Art. 24, Marginalc und Abs. 1 PatVistalso
nach der ratio legis der Formvorschriften fiir den Priorititsausweis die Wiedergabe der
technischen Akten der ersten Anmeldung so zu verstehen, daf3 daraus der fiir die einzelnen
in den Patent- und Unteranspriichen aufgefithrten Merkmale maBgebende Stand der
Technik ohne zusitzliche Belege hervorgeht. Nun kann im Falle eines auf einer c-i-p be-
ruhenden Patengesuches der Patentbewerber nach Art.4C Abs.4 PVU deren Anmel-
dungsdatum nur fir diejenigen Merkmale der Erfindung beanspruchen, dic nicht schon
in der der c-i-p vorausgehenden Grundanmeldung enthalten waren, wenn diese Grund-
anmeldung mehr als ein Jahr vor der Einreichung des Patentgesuches beim Amt zuriick-
liegt. Er verzichtet somit auf die Beanspruchung des c-i-p-Anmeldungsdatum insoweit,
als die Erfindung bercits in einer solchen Grundanmeldung beschricben worden war, und
muf dafiir das Anmeldedatum des hiesigen Patentgesuches gelten lassen. Damit diese
Abgrenzung moglich ist, miissen also beglaubigte Abschriften sowohl der Grundanmel-
dung als auch der c-i-p offenliegen und hierzu dem Amt vor der Patenterteilung einge-
reicht worden sein.

PaiG Art. 47

Die Wiedereinsetzungsfrist beginnt friihestens mit dem Ablauf der versdumten
Frist zu laufen, da vorher kein Grund besteht, die Wiedereinsetzung zu beantragen.
Vorausgesetzt, daf ein rechizeitig gestelltes Wiedereinsetzungsgesuch vorliegt, sind
erst im Beschwerdeverfahren vorgebrachte Tatsachen mitzuberiicksichtigen; darin
liegt nicht eine durch Art.47 Abs.3 PatG verbolene Wiedereinsetzung in die
Wiedereinsetzungsfrist.

Der Patentinhaber hat fiir das Verschulden seines Stellvertreters auch dann einzu-
stehen, wenn er thn blofl gemdf Ari. 13 Abs. 1 PatG mangels eines eigenen schweize-
rischen Wohnsitzes beigezogen hat.

Der Vertreter darf es nicht bei der blofen Weiterleitung der amtlichen Mitteilungen
bewenden lassen, sondern er hat sich iiberdies beim Auftraggeber zu erkundigen, ob
er wirklich die Wiederherstellungsfrist unbeniitzt verstreichen lassen wolle.

Wer seinen Vertreier anweist, nur « Vermittler» statt Stellvertreter zu sein, geniigt
seiner Sorgfaltspflicht nicht.

Le délai de réintégration commence @ courtr au plus 0t a partir de Uexpiration du
délai non observé; il n’y a en effet aucune raison de requérir auparavant la véinté-
gration.

A condition que la demande de réintégration ait été présentée en temps utile, les faits
qui n’ont été allégués qu’au cours de la procédure de recours dotvent étre pris eux
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aussi en considération; il ne s'agit pas ld de la réintégration dans le délai pour
demander la réintégration, qu’exclut art. 47 al. 3 LBI.

Le titulaire du brevet répond de la faute de son représentant méme s’1l v’ a eu recours
a lui que parce qu’tl n’avait pas de domictle en Sutsse.

Le mandataire ne doit pas se contenter de transmettre purement el simplement les
communications officielles, mais tl doit aussi demander & son mandant s’il veut
vraiment laisser expirer le délai de rétablissement.

Celui qui donne & son mandataire I instruction d’étre seulement son «intermédiaire»
et non son représentant ne remplit pas son devorr de diligence.

PMMBI 1971 1 39, Urteil der 1. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom
31. Marz 1971 i.S. R.B. GmbH gecgen das Amt.

Aus den Erwdgungen:

1. Der Auffassung des Amtes, das Wiedereinsetzungsgesuch sel verspitet, weil zwischen
dem Empfang der Loschungsanzeige vom 9. Juni, die am 10. Juni beim schweizerischen
Vertreter cingctroffen sei, und dem 13. August mehr als zwei Monate verstrichen scien, ist
nicht beizupflichten. Solange die Wiederherstellungsfrist 1ldauft, hat der Patentinhaber
keinen AnlaBl, wegen ihrer Nichteinhaltung die Wiedereinsetzung zu beantragen. Die
zweimonatigc TFrist des Art.47 Abs.2 PatG konnte frithestens mit dem Ablauf der ver-
sdumten Frist beginnen, also nicht vor dem 1. August 1970.

2. Das Amt schlief3t aus der Pflicht des Patentinhabers, das Wiedercinsetzungsgesuch
binnen zwei Monaten zu stellen und es in tatsdchlicher Hinsicht zu begriinden (Art. 33
Abs. 1 PatV I), auf erst spater geltend gemachtc Tatsachen diirfe nicht eingetreten wer-
den, weil das auf cine durch Art.47 Abs. 3 PatG verbotene Wiedercinsetzung in die Wie-
dereinsetzungsfrist hinauslicfe.

Diese Auffassung hilt nicht stand. Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann un-
richtige oder unvollstandige Feststcllung des rechtserheblichen Sachverhaltes geltend
gemacht werden (Art. 104 lib.b OG), ja das Bundesgericht kann die Feststellung des
Sachverhaltes sogar von Amtes wegen iiberpriifen (Art. 105 Abs. | OG). Daraus folgt, daf3
Tatsachen, die erst im Beschwerdcverfahren vorgebracht oder aufgedeckt werden, mitzu-
beriicksichtigen sind (BGE 89 I 337 Erw. 8 am Ende, 92 1 327 Erw. 2). Darin liegt nicht
eine Wiedereinsetzung in die Wiedereinsetzungsfrist. Neue Tatsachen kénnen nur vorge-
bracht werden, wenn ein rechtzeitig gestelltes Wiedereinsetzungsgesuch vorliegt.

3. Der Patentinhaber ist in den fritheren Stand wicdereinzusetzen, wenn er glaubhaft
macht, daf3 er ohne sein Verschulden verhindert worden sci, die versdumte Frist cinzu-
halten (Art.47 Abs.1 PatG). Dem Verschulden des Patentinhabers ist ein solches seiner
Hilfspersoncn, namentlich seines bevollmichtigten Stellvertreters, gleichzusetzen (BGE
871219,901 53, 188, 94 I 249). Der Patentinhaber hat fiir das Verschulden seines Stell-
vertreters selbst dann einzustehen, wenn er ihn nur gemi Art. 13 Abs. 1 PatG mangels
eines eigenen schweizerischen Wohnsitzes beigezogen hat (BGE 94 T 252 Erw. ¢). Die
Beschwerde nimmt zu dieser Rechtsprechung nicht Stellung, und es bestcht kein Grund,
darauf zurtickzukommen.

4. Aus den Mitteilungen des Amtes vom 29. Mai, 9. Juni und 3. Juli 1970 an den dama-
ligen schweizerischen Vertreter war zu crsehen, daf3 das Patent geldscht worden war und
wiederhergestellt werden konnte. Das zweite und das dritte Schreiben gaben auch den
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Grund der Loschungen an. Das erste und das zweite nannten zudem den 31. Juli als Ende
der Wiederherstellungsfrist.

Die Beschwerdefiihrerin hat schon im Wiedereinsetzungsgesuch nicht behauptet, ihr
Vertreter und sie selbst hiitten die Schrciben vom 29. Mai und 9. Juni nicht erhalten. Sie
brachte nur vor, sie seicn beiihr «nicht zu den Akten gelangt» und der Grund hiefiir lasse
sich nicht feststellen, dasich bei ihrem Vertreter «der Eingang nicht nachweisen» lasse und
ihre Hauptverwaltung im Juni 1970 umgezogen sei. In der Beschwerde macht sie ebenfalls
nicht geltend, die beiden crsten Schreiben seien ihrem Vertreter nicht zugekommen, von
ihm nicht an sie weitergeleitet worden oder bei ihr nicht eingetroffen. Sic sagt nur, sie
hitten ihre « Patentabtcilung nicht erreicht», weil sich im Zeitpunkt ihres Einganges das
Aktenheft bei einem Studenten befunden habe und dieser die Mitteilungen entweder den
Akten nicht einverleibt oder sie dicsen wicder entnommen und vernichtet haben miissc.
Sie bezeichnet die zweite Moglichkeit sogar als schr wahrscheinlich. Es ist deshalb davon
auszugchen, dall der Vertreter die beiden Mitteilungen vom 29. Mai und 9. Juni erhalten
und an die Beschwerdcfiihrerin weitergeleitet hat und daB sic beidieser angekommen sind.

Daf dic Beschwerdefiihrerin sodann — am 8. Juli 1970 — auch den Brief vom 3. Juli er-
halten hat, wurde von ihr schon im Wicdereinsetzungsgesuch zugegeben und riumt sie
auch im Nachtrag zur Beschwerde ein. Es ist deshalb davon auszugehen, daB auch dieser
Brief den Vertreter und nachher dic Beschwerdcfithrerin noch vor Ablauf der Wieder-
herstellungsfrist erreicht hat.

5. Auf Grund dieses Sachverhaltes wire ¢s dem Vertreter moglich gewcsen, dem Amt
unter Einzahlung der zwciten Jahresgebithr und der Wiederherstellungsgebithr recht-
zeitig die Wiederherstellung des Patentes zu beantragen. Er wuBte, dal3 die Beschwerde-
fiihrerin es aufrechtzuhalten wiinschte, denn er hatte von ihr zugegebcnermalBen den
Auftrag crhalten, die zwcite Jahresgebtihr zu leisten. Das gleiche ergibt sich daraus, daf3
er die dritte Jahresgebiihr zahlte. Es ist nicht zu ersehen, weshalb er nicht spitestens nach
dem Empfang der Léschungsanzeige vom 9. Juni sofort cin Wicderherstellungsgesuch
stellte. Dal3 er wegen der Kosten nicht selbstandig habe handeln diirfen oder nicht iiber
das notige Geld verfiigt habe, wird nicht behauptet. Das wire auch nicht glaubhaft, da er
beim Amt als stdndiger Vertreter der Beschwerdefiihrerin ein Konto unterhielt und
Direktor der Tochtergesellschaft der Beschwerdeftihrerin ist. Sollte cr dennoch Hemmun-
gen gehabt haben, dic Wiederherstellung ohne ausdriickliche Weisung der Beschwerde-
fihrerin zu verlangen, so wire thm zum mindesten vorzuwerfen, daB3 er cs bei der Weiter-
leitung der drei Mitteilungen des Amtes bewenden lie3 und sich bei der Beschwerde-
fiihrerin in der Folge nicht rechtzeitig erkundigte, ob sie wirklich dic Wiederherstellungs-
frist unbeniitzt verstreichen lassen wolle.

Die Beschwerdefiihrerin versucht, scine Sdumnis damit zu entschuldigen, die schweize-
rische Tochtergesellschaft sei reine Weiterleitungsstelle gewesen. Sic glaubt deren Direk-
tor also die Stellung eines bevollmichtigten Stcllvertreters, fiir dessen Tun und Unter-
lasscn sie gegentiber dem Amte einzustehen habe, absprechen zu kénnen. Thre gesetzliche
Pflicht, eincn Vertreter zu bestellen (Art. 13 Abs. 1 PatG), stcht dieser Auffassung im Wege.

Ein Entschuldigungsgrund liegt auch nicht darin, daB3 die Tochtcrgesellschaft iiber
kein auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes erfahrenes Personal verfiige. Thr
als Vertreter bevollmichtigter Direktor konnte den Mitteilungen vom 29. Maiund 9. Juni
entnehmen, daB dic Wiederherstellungsfrist am 31. Juli 1970 ablaufe. Um dicse Frist cin-
halten zu kénnen, brauchte er weder selber auf dem Gebiete des gewerblichen Rechts-
schutzes fachkundig zu sein noch iiber fachkundige Untergebene zu verfiigen. Im Schrei-
ben vom 9. Juni stand zusétzlich, dic Wiederherstellung setze voraus, dal3 dem Amte vor
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Ablauf der Frist die fallige Jahresgebiihr sowic cine Wicderherstellungsgebiihr von Fr.
50.— entrichtct wiirden. Der Vertreter mul3 also gewul3t haben, wie er sich zu verhalten
habe. Er wire auch ohne dicsc Rechtsbelehrung nicht entschuldigt. Ein Vorwurf bliebe
ihm nicht einmal dann erspart, wenn das Amt das Ende der Wiederherstellungsfrist nicht
angegcben hitte, denn Art. 38 Abs. 3 PatV I ist nur Ordnungsvorschrift (BGE 94 1 254
und dort erwihnte Entscheide).

Auch der Einwand hilft nicht, die schweizerische Tochtergesellschaft habe ihre Auf-
gabe als « Vermittlerin» zwischen dem Amt und der Beschwerdefithrerin wihrend der
letzten 15 Jahre reibungslos und vorbildlich genau ausgefiihrt. Denn der Patentinhaber
hatfiir das Verschulden seiner Hilfspersonen selbst dann cinzustehen, wenn er diese sorg-
faltig ausgewahlt und unterrichtet hat. Die Beschwerdefihrerin hatte tibrigens nicht nur
einen « Vermittler», sondern einen Stellvertreter zu bestellen. Sollte sie den Direktor der
schweizerischen Tochtergesellschaft angewiesen haben, im Innenverhiltnis blo3 «Ver-
mittler» zu sein, so hétte sie ihrer Sorgfaltspflicht nicht gentigt.

Es kann somit schon von einem Hindernis im Sinne des Art.47 Abs. 1 PatG nicht dic
Rede sein. Sollten die Beschwerdefiihrerin oder ithr Vertreter nicht geradezu absichtlich
von einem rechtzeitigen Wiedcrherstellungsgesuch abgeschen haben, so ist dic Nichtein-
haltung der Frist zum mindestens einer Fahrlissigkeit des Vertreters zuzuschreiben.

PatG Art. 47 und Art. 59

Formelle Fristversdumnis und materielle Fristversdumnis.

Die Wiedereinsetzung in den frisheren Stand kommt nur bei formeller Fristversdum-
nis in Betracht, d. h. wenn die vom Palentbewerber (bzw. Patentinhaber ) erwar-
tete Handlung nicht innerhalb der Frist erfolgt; dagegen ist sie bei materieller Frist-
versiumnis, d. h. wenn der Patentbewerber (bzw. Patentinhaber ) zwar innerhalb
der Frist reagiert, jedoch eine Handlung vornimmi, die nicht seinem Willen ent-
spricht, ausgeschlossen.

Unter Vorhandensein eines Willensmangels erfolgter Riickzug des Patentgesuchs
(bzw. Verzicht auf das Patent).

Kann der Riickzug des Patentgesuchs (bzw. Verzicht auf das Patent ) wegen Vor-
liegen eines Willensmangels riickgingig gemacht werden ? Frage offen gelassen.
Beziehungen zwischen dem allfdilligen Widerruf des Riickzugs (bzw. Verzichts)
wegen Vorhandenseins eines Willensmangels und der Wiedereinsetzung.

Konnte der Riickzug des Patentgesuchs (bzw. Verzicht auf das Patent) unter
Berufung auf den Willensmangel riickgingig gemacht werden, so diirfte derjenige,
der sich auf den Willensmangel beruft, gegeniiber demjenigen, der gemdfs Art.47
PatG Wiedereinsetzung in den friiheren Stand beantragt, nicht besser gestellt sein.

Inobservation formelle et inobservation matérielle d’un délai.

Laréintégration en [ état antérieur peut étre envisagée seulement 5’1l y a inobservation
Jormelle d’un délai, ¢’est-d-dire si acte attendu du déposant (ou du titulaire ) n’est
pas accompli pendant le délai; en revanche, elle est exclue sl y a inobservation
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matérielle d’un délai, ¢’ est-d-dire s1 le déposant (ou le titulaire ) réagit pendant le
délai mais accomplit un acte qui ne correspond pas & sa volonté.

Retrait de la demande de brevet (ou renonciation au brevet) fait sous I’empire d’un
vice de la volonté.

Leretrait de la demande de brevet (ou la renonciation au brevet ) peut-il étre annulé
pour vice de la volonté ? Question laissé ouverte.

Rapports entre Iéventuelle annulation pour vice de la volonté du retrait (ou de la
renonciation ) et la réintégration en [’état antérieur.

Dans Uhypothése ot I on admettrait la possibilité d’ annuler pour vice de la volonté
le retrait de la demande de brevet (ou la renonciation au brevet ), il ne saurait étre
question d’accorder & la personne qui requiert I’ annulation un traitement plus favo-
rable qu’d celle qui requiert laréintégration en I état antérieur selon article47 LB1.

PMMBL 1971 1 54 fI., Verfiigung des Eidgenossischen Amtcs fiir geistiges
Eigentum vom 2. April 1971.

PatG Art. 66 [it. b und Arl. 73

Auskunfispflicht des Patentverletzers auch bei blof fricherem Warenbesitz und beiim
Ausland rechimdfiger Herstellung, aber widerrechilicher Einfuhr in die Schweiz.
Anspriiche auf Schadenersatz und Gewinnherausgabe sind klar auseinanderzu-
halten. Sie bestehen selbstindig, schliefen sich jedoch gegenseitig aus.

Der Gewinn des Beklagten kann unter dem Gesichispunkt des Schadenersatzes
eventuell Anhaltspunkt fiir die Schitzung des Schadens sein, wenn der Patent-
inhaber dartut, dafy die vom Beklagten abgewickelten Geschifte thm zugefallen
wdren und er wenigstens einen gleich grofien Gewinn erlangt hitte.

Die Gewinnherausgabe ist im Rakmen von Art. 425 OR ohne Verschulden, aber
auch ohne Solidaritit unter den Verleizern geschuldet.

Le devoir de donner des renseignements incombe aussi au _fournisseur qui n’est plus
en possession de la marchandise, méme si la marchandise a été fabriquée licitement a
Iétranger mais ensuite importée illicitement en Suisse.

L’action en dommages-intéréts et I action en restitution du gain réalisé doivent étre
clatrement distinguées. Elles sont indépendantes, mais s’excluent [une [’ autre.

En ce qui concerne les dommages-intéréts, le bénéfice réalisé par le défendeur peut
éventuellement servir d les estimer, lorsque le titulaire du brevet établit qu’il aurait
lui-méme pu conclure les affaires réalisées par le défendeur et qu’il aurart réalisé un
bénéfice au moins ausst élevé.

Dans le cadre de Uart. 423 CO, la restitution du bénéfice ne suppose pas une faute,
mais elle n’implique pas non plus la solidarité entre les auteurs de la violation.

BGE 97 11 169, rés. fr. JT 1971 I 612, Urtcil der I. Zivilabteilung vom
16. Mirz 1971 1.S. Merck & Co. gegen Hansgeorg Leisinger.
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Aus den Erwdgungen:

2. Die Klagerin stiitzte ihr Auskunftsbegehren schon im kantonalen Verfahren auf Art.
66 lit. b PatG, wonach zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden kann,
wer sich weigert, der zustindigen Behorde die Herkunft der in scinem Besitz befindlichen
widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse anzugeben. Das Handelsgericht hilt diesc Be-
stimmung nicht {iir anwendbar, weil der Beklagte in Italicn wohne und das in Frage
stehende Erzcugnis nach dem italicnischen Recht nicht als widerrechtlich hergestellt zu
betrachten sei; schaffe der Beklagte es aber uber die Grenze in die Schweiz, wo es als
widerrechtlich hergestellt gelte, so begebe er sich des Besitzes, womit eine notwendige
Voraussetzung fiir seine Auskunftspflicht entfalle.

Die Kligerin wendet ein, diese Betrachtungsweise widerspreche dem Sinn und Zweck
des Gesetzes, dem Patentinhaber den Weg zum Lieferanten und zum Hersteller der pa-
tentverletzenden Erzeugnisse zu 6ffnen. Das Handelsgericht iibersche, daf3 alle Tatbe-
stinde des Art.66 PatG in der Zeitform der Gegenwart verfafit seien; wollte man scinen
Uberlegungen folgen, so kénnte nicht belangt werden, wer cine Erfindung widerrechtlich
beniitzt, an Erzeugnissen Patentzeichen entfernt oder zur Patentverletzung angestiftet
habe, sondern nur, wer das immer noch tue. Jeder nicht auf frischer Tat crtappte Patent-
verletzer kénnte die Auskunft verweigern oder sich der Auskunftspflicht entzichen, indem
er die Ware cinem Dritten zuschicbt. Richtig sei, daf3 auch die in Lindern ohne Patent-
schutz geschaffenen und nachher in die Schweiz verbrachten Erzeugnisse als widerrecht-
lich hergestellt anzuschen seien, falsch aber, daf3 dies nur fur die Zeit gelte, in der die
Ware sich in der Schweiz befinde. Das der Firma Paramed gelieferte Erzeugnis habe das
Patent der Kldgerin nicht bloB wihrend des Vertriches in der Schweiz, sondern schon vor
der Einfuhr und auch nach einer allfalligen Wiederausfuhr verletzt.

a) Nach Art. 38 Ziff. 5 aPatG, dem Vorginger von Art. 66 lit.b des geltenden Rechts,
war verantwortlich, wer die Angabc iiber «dic Herkunft der in seinem Besitze befind-
lichen rechtswidrig hergestellten oder in Verkehr gebrachten Erzeugnisse» verweigerte.
In der Botschaft des Bundesrates vom 17. Juli 1906 war zu dieser Bestimmung ausgefithrt
worden, die widerrechtliche Einfuhr von Erzeugnissen sei nicht besonders erwahnt, weil
sie unter das Verbot des Inverkehrbringens falle (BBl 1906 IV 257). Warum dann dieses
Verbot nicht in die neuc Bestimmung aufgenommecen wurde, ist den Gesetzesmaterialien
nicht zu entnehmen; sie lassen vielmehr auf ein Versehen schlieBen, heiB3t es doch in der
Botschaft zur Novelle von 1954, die ncue Vorschrift, die bereits im Entwurf des Bundes-
rates enthalten war, entspreche der bisherigen (BBI 1950 1 1054). Die Fragc, wie es sich
mit der Plicht zur Auskunit iiber widerrechtlich eingefiihrte Erzcugnisse verhilt, ist so-
mit nicht oder zumindest nicht ausdriicklich geregelt. BLum/PEDRAZZINI (Patentrecht ITI
S.464f.) schen darin eine Liicke, die aber nicht gerechtfertigt sel. TRoLLER (Immaterial-
giiterrecht IT 1962 S.869) dagegen vertritt unter Hinweis auf BGE 85 IV 53l die Auf-
fassung, als widerrechtlich hergestellt hétten auch die im Auslande legal produzierten
und hernach in die Schweiz eingefiihrten Erzeugnisse zu gelten (vgl. auch BGE 78 11 164).
Fiir ihn handelt es sich nicht um Liickenausfiillung, sondern um dic Auslegung des Be-
griffes «widerrechtlich hergestellt». Das Bundesgericht hatsich dieser Auffassung in BGE
92 IT 293 fI. angeschlossen. Entgegen der Annahme der Klagerin geht aus diesem Urteil
aber nicht hervor, daB auch ein im Ausland wohnhafter Besitzcr von Erzeugnissen, die in
der Schweiz als widerrechtlich hergestellt gelten, nach Art. 66 lit. b PatG auskunftspflich-
tig sel.

Nach dem Territorialprinzip verstéBt die unbefugte Beniitzung einer patentierten
Erfindung nur dann gegen schweizerisches Recht, wenn sie in der Schweiz erfolgt. Das
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hei3t nicht, der Belangte miisse in der Schweiz gehandelt haben; es geniigt, daf3 er die
widerrechtliche Beniitzung in der Schweiz vom Auslande aus veranla3t oder gefordert hat.
Jedes Tun oder Unterlassen, das rechtserhebliche Ursache einer in der Schweiz erfolgten
Beniitzung ist, macht deshalb nach schweizerischem Recht verantwortlich, gleichgiiltig
wo es sich ereigne (BGE 92 IT296; vgl. TROLLER, a.a.O. I 1968 S. 148 {f.; BLum/PEDRAZ-
zini, a.a.0. I S.174). Das muf} auch fir anderc Patentverletzungen gelten.

Haftungstatbestand des Art. 66 lit. b PatG ist nicht der Besitz widerrechtlich hergestell-
ter Erzeugnisse, sondern die Weigerung des Besitzers, iiber die Herkunft der Erzeugnisse
Auskunft zu geben; der Besitzist blol Voraussetzung dafiir, daf3 der Besitzer zur Auskuntft
verpflichtet werden darf. Die Klagerin geht deshalb fehl, wenn sie den Besitz widerrecht-
lich hergestellter Erzeugnisse mit widerrechtlicher Beniitzung der Erfindung vergleicht.
Anderseits wird cin im Ausland rechtmafig angefertigtes Erzeugnis zum widerrechtlich
hergestellten nach schweizerischem Recht erst, wenn es auf schweizerisches Gebict ge-
langt; erst dann tritt die erforderliche raumliche Verbindung mit der Schweiz ein. Davon
ging das Bundesgericht auch in BGE 92 11 293 ff. aus. In jenem Falle waren die Beklagten
verantwortlich fir Handlungen, die teils im Ausland begangen wurden, aber in der
Schweiz cinen Erfolg zeitigten. Daf3 die Erzeugnisse schon vor ihrer Einfuhr in die
Schweiz als patentverletzend gewertet worden seien, wie die Klédgerin anzunchmen
scheint, ist dem angefithrten Urteil nicht zu entnchmen.

b) Eine andere Frage ist, ob Art.66 lit.b PatG gegenwirtigen Besitz voraussetzt oder
fritheren geniigen 1483t. BLuM/PEDrRAZZINI (a.a.O. III S.464) und TROLLER (a.a.O. II
S.869) scheinen, ohne es ausdriicklich zu sagen, gegenwirtigen Besitz anzunechmen,
wobel jene den Begriff als tatsdachliche Verfligungsgewalt verstchen, wahrend dieser den
Besitzdicner ausnimmt. Davip (Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2.Auflage,
N.40a und 41 zu Art.24 MSchG) schlieBt fir das Markenrecht den Besitzdiencr eben-
falls aus, vertritt im iibrigen 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 beschrinken, sei das Interesse an der Auskunft
bei schon begangenen Verletzungen doch grofler als bei erst drohenden.

Dicse Betrachtungsweise rechtfertigt sich auch fiir 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 fir sich allein, sondern im Zusammenhang
mit lit.d zu lesen, woraus erhellt, daB3 die Patentverletzung in Form von Begiinstigung
und Mitwirkung begangen werden kann. Das Gesetz will der zustindigen Behorde er-
moglichen, den Verantwortlichen auf die Spur zu kommen. Dieser Zweck wire aber oft
nicht zu erreichen und, wie die Kldgerin mit Recht anwendet, leicht zu vereiteln, wenn
die Auskunftspflicht vom Besitz zur Zeit des Verfahrens abhingig gemacht wiirde.

Indessen kommt es fiir die Anwendbarkeit des Art.66 lit. b PatG noch darauf an, wo
die Auskunftsverweigerung als die haftungsbegriindende Handlung begangen wird.
Wirce es im Auslande, wiirde auch fritherer Besitz nicht helfen, da zwischen der Aus-
kunftsverweigerung und der vorangegangenen Patentverletzung kein ursidchlicher Zu-
sammenhang bestdnde. Allein auf den Wohnsitz des Belangten ist dabei nicht abzu-
stellen. Jedenfalls wo wie hier im Rahmen eines Patentverletzungsprozesses die Angabe
der Herkunft erwiescnermalicn widerrechtlich hergestellter Erzeugnisse vom schweizeri-
schen Richter verlangt wird, ist auch die notwendigerweise gegeniber diesem Richter
bekundete Auskunftsverweigerung als in der Schweiz erfolgt anzusehen, mag sie auf
direkte Befragung oder auf urteilsmaBlige Verpflichtung hin geschehen.
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Art. 66 lit. b PatG darf freilich nicht dazu diencn, Geschiaftsgcheimnisse anderer aus-
zukundschaften, gleichvicel ob der um Auskunft Belangte in der Schweiz oder im Ausland
tdtig sei. Wird insbesondere von einem Lieferanten Auskunft verlangt, so mul3 gegen-
wirtiger oder fritherer Warenbesitz dargetan und, sofern das Begehren nicht in Ver-
bindung mit ciner Patentverletzungsklage erhoben wird, zumindest glaubhaft gemacht
werden, dalB3 ¢s um cin widerrechtlich hergestelltes oder in der Schweiz als widerrecht-
lich hergestellt geltendes Erzeugnis geht.

¢) Im vorlicgenden Fall stcht fest, daB der Beklagte der Firma Paramed von seinem
Geschiftssitz in Mailand ein als Indoartlirid bezeichnetes Mittel geliefert hat, das den
vom Patent der Klagerin mitumfafiten Wirkstoff Indomethacin enthielt und von der
Kauferin in der Schweiz vertrieben oder wieder ausgefithrt wurde. Dadurch hat er
Patentverletzungen in der Schweiz veranlaBt und begtinstigt. Er ist daher verpflichtet,
itber die Herkunft der widerrechtlich hergestellten Erzeugnisse, die sich zumindest
voritbergehend in seinem Besitze befanden, Aufschlull zu geben. Dal3 er wahrheitsge-
miBe Angaben zu machen hat, versteht sich von selbst; falsche Angaben kdmen einer
Auskunftsverweigerung gleich und stinden wic diese unter der Strafandrohung des
Art.81 PatG.

3. Dic Klédgerin beanspruchte im kantonalen Verfahren Schadenersatz gestiitzt auf
Art. 73 PatG und Art. 41 ff. OR, duflerte sich zum Verschulden des Beklagten und reichte
eine mit «Schadensberechnung» iiberschriebene Aufstellung iiber dic vom Beklagten
und der Firma Paramed erzielten Gewinne von insgesamt Fr. 31902.50 ein. Sie machte
geltend, ihr Schaden sei grofier als diese Gewinne und ihr Unternehmen umfasse sowohl
die Handelsstufc des Beklagten wie jene der Paramed; sie verlange «in crster Linie die
Herausgabe des gesamten vom Beklagten erzielten Gewinnes, in zweiter Linic diec Ent-
richtung ciner angemessenen Lizenz und cventuell den Ersatz des eigenen Schadens. »

Das Handelsgericht hat der Klagerin Fr. 4557.50 zugesprochen. Es stellt fest, der
Betrag entspreche dem Gewinn, den der Beklagte aus den Lieferungen an die Firma
Paramed erzielt und wegen widerrechtlicher Patentbeniitzung gestiitzt auf Art.423 OR
herauszugeben habe; fiir den Gewinn der Paramed von Fr. 27345.- habe der Beklagte
nicht aufzukommen, und den erlittenen Schaden abzuschiitzen oder anhand einer an-
gemessenen Lizenzgebiihr festzusetzen, sei nicht moglich, weil daftr jegliche Anhalts-
punkte fehlten. Das Handclsgericht meint also nicht — wie in der Berufung behauptct
wird -, die Kldagerin habe Anspriiche aus Geschiftsfihrung ohne Auftrag erheben wol-
len, in Unkenntnis des Rechts jedoch auf Schadenersatz aus unerlaubter Handlung
(Art.41ff. OR) gcklagt. Es halt dic Anspriiche aul Schadenersatz und auf Gewinn-
herausgabc unter Hinweis auf das Schrifttum vielmchr auseinander, findet aber, die
Angaben der Klégerin reichten nicht aus, um den Beklagten zu Schadenersatz zu ver-
urteilen.

a) Schaden ist Verminderung des Reinvermégens. Er kann in einer Verminderung
der Aktiven, einer Vermehrung der Passiven oder in entgangenem Gewinn bestehen
und entspricht nach allgemeiner Auffassung der Differenz zwischen dem gegenwirtigen
Vermogensstand und dem Stand, den das Vermdgen ohne das schiadigende Ereignis
hitte (von THUR, Obligationenrecht I S.68ft.; OrTinGER, Hafipflichtrecht, 2. Auflage,
I S.401L.).

Die Kldgerin macht mic der Berufung keinen Schaden durch Verminderung der
Aktiven oder Vermehrung der Passiven geltend, noch verlangt sie den Ersatz des ent-
gangenen eigenen Gewinnes. Sie erhebt auch keinen Anspruch mehr auf ¢ine ange-
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messene Lizenzgebiihr; diese koénnte freilich nicht als solche gefordert werden, aber
Anhalt dafiir sein, was der Kldgerin an Gewinn entgangen ist (BGE 38 II 304/5;
Brum/PeDRAZZINI, a.2.0O. III S.553; FrscHER, Schadenbcrechnung im gewerblichen
Rechtsschutz, Urheberrecht und unlauteren Wettbewerb, Basel 1961, S. 10f. ; TROLLER,
a.a.0. II S.969). Dic Klédgerin beansprucht vielmehr den vom Beklagten und der
Paramed erzielten Gewinn und meint, da@3 sie sich damit an «cinc der drei bekannten
und ancrkannten Mecthoden der Schadensermittlung» halte.

Dies widerspricht den Ausfithrungen der Klagerin im kantonalen Verfahren, wo sie
nur «eventuell den Ersatz des eigenen Schadens» verlangte. Das ist der Kligerin
jedoch nachzusehen, weil die Gewinnherausgabe auch in der Rechtsprechung, sei es
ausdriicklich oder dem Sinne nach, als Schadenposten oder Mcthode zur Schadens-
berechnung behandelt worden ist. So wurde wicderholt entschieden, daf3 dic Pflicht des
Patentverletzers, Schadenersatz zu leisten, auch die Gewinnherausgabe umfasse (BGE
35 II 658/9, 36 II 601, 49 II 518/9). Dancben wurde allgemein anerkannt, daf} als
Geschiftsfithrer ohne Auftrag auch anzusehen und demgemif3 zur Herausgabe des
Ergebnisses der Geschiftsfuhrung an den Geschéftsherrn verpflichtet sei, wer sich unbe-
fugterweise in einen fremden Interessenkreis einmischt, indem er ein Geschaft, das
objektiv nicht als sein eigenes, sondern als ein fremdes erscheint, fir seine Rechnung
ausfithrt (BGE 26 II 39, 34 II 700, 45 II 207, 51 II 583). In Féllen von Patentver-
letzungen wurde die Anwendung dieses Grundsatzes damit begriindet, der Anspruch
des Patentinhabers beschrianke sich nicht auf den Ersatz des ihm entstandenen Schadens,
vielmehr kénne er zum mindesten immer den Gewinn herausverlangen, den der Ver-
letzer aus der widerrcchtlichen Beniitzung der Erfindung gezogen habe; der Beniitzer
hafte ihm dafiir nach Art.423 OR (BGE 29 II 179, 35 II 659, 45 II 208, 49 II 519,
63 11 280).

Diese Rechtsprechung, die in Art.73 PatG mit einem allgemeinen Verweis auf das
Obligationenrecht «sanktioniert» werden sollte (vgl. Botschaft zur Novelle von 1954,
BBI 1950 S.1057), ist im Schrifttum mit Recht kritisiert worden (Brum/PEDRAZZINI,
a.a.Q. IIT S.558ff. und 562 f.; FiscHER, a.a.0O. S.15fT. und 20fF.; TrOLLER, a.a.O. 1I
S.972ff.). Dal3 im Patentrccht der Anspruch auf Schadenersatz jenen auf Gewinn-
herausgabe einschliefle, der Patentinhaber immer mindestens den vom Verletzer er-
zielten Gewinn als Ersatz verlangen und dic Bereicherung nach Art.423 OR ohne Vor-
behalt fur dic Berechnung des Schadenersatzes verwendet werden diirfe, ist nicht halt-
bar. Die Anspriiche auf Schadenersatz und Gewinnherausgabe entstehen unter ver-
schiedenen Voraussetzungen und hangen dem Gegenstande nach nicht zusammen.
Schadenersatz ist zu lcisten fiir den durch schuldhafte Patentverletzung vcrursachten
Schaden. Art.73 PatG bezweckt die Bescitigung dieses Schadens, mehr nicht. Neben
dem Schadenersatzanspruch stcht dem Verletzten aber ein Herausgabeanspruch zu,
weil der Patentinhaber das ausschlicBliche Recht auf Ausbeutung der Erfindung hat
und dercen Bentitzung durch einen Dritten sich als GeschéftsanmaBung oder als unechte
Geschiftsfihrung ohne Auftrag erweist. Der Dritte bemachtigt sich einer Stellung, die
ihm nicht zukommt, und fiihrt ein fremdes Geschift zum eigenen Vorteil; er ist wie cin
auftragloser Geschiftsfithrer des Berechtigten zu behandeln, hat folglich alle ihm aus der
Fuhrung seiner Geschifte erwachsenden Vorteile gemilB3 Art.423 OR herauszugeben
(BEckeRr, N. | und 2 zu Art.423 OR; OsEr/SCHONENBERGER, N. 12 zu Art.419 sowie
N. 2 und 3 zu Art.423 OR). Die Gewinnherausgabe ist demnach nicht Ersatz {ur einen
Schaden des Patentinhabers, sondern Entduflerung der dem aufiraglosen Geschifts-
fithrer aus unbefugter Patentbentitzung entstandenen Vorteile. Sic bestcht unabhingig
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vom Schaden, kann gréBer oder kleiner sein als dieser, ist aber auch geschuldet, wenn
der Patentinhaber keinen Schaden erlitten oder ithm dic fremde Patentbeniitzung sogar
geniitzt hat. Die Herausgabepflicht sctzt zudem nach schweizerischem Recht kein Ver-
schulden voraus und trifft den Gut- wie den Bosgldubigen in gleicher Weise. Fiir die An-
wendung des Art.423 OR sprechen auch Billigkeitsitberlegungen. Abgesehen davon,
daf3 cin Schaden sich hédufig nur schwer oder nicht nachweisen 1483t, wire es jedenfalls
stoflend, wenn ein Dritter den Gewinn, den er aus widerrechtlicher Auswertung einer
fremden Lecistung gezogen hat, behalten diirfte.

Die Anspriiche auf Schadenersatz und Gewinnherausgabe sind daher klar auseinan-
der zu halten und nach besonderen Gesichtspunkten zu beurteilen. Sie bestehen selb-
stdndig, schlieBen sich jedoch gegenseitig aus. Der Berechtigte darf entweder Deckung
des Schadens oder die Herausgabe des Gewinnes, aber nicht beides zusammen ver-
langen (vgl. BGE 38 Il 304/5; TroLLER, a.2.0. II S. 974; Fiscuer, a.a.0. S.331.).

b) Daraus erhcllt, daBl die Kldgerin nicht Schadenersatz in Form oder nach MaBgabe
der Gewinne, welche der Beklagte und.die Paramed erzielt haben, verlangen kann. DaB
die behaupteten Gewinnansitze von den sachverstindigen Mitgliedern des Handels-
gerichtes als durchaus begriindet befunden wurden, dndert daran nichts. Soweit cs
darauf ankam, hat die Vorinstanz si¢ nicht nur anerkannt, sondern iibernommen.

Unter dem Gesichtspunkt des Schadenersatzes hitte der Gewinn des Beklagten
freilich Anhalt fiir die Berechnung des Gewinnes sein kénnen, der der Kligerin ent-
gangen ist (BGE 63 II 280 und Bemerkungen dazu bei BLum/Peprazzing a.a.O. 111
S.552, 559, 560/61). Das hittc aber bedingt, dafl der Gewinn des Beklagten als Maf3-
stab fir dic entgangene Vermogensvermehrung (und nicht, wie die Kldgerin es getan
hat, zur Begriindung des Begehrens auf Gewinnherausgabe) verwendet wurde. Die
bloBe Behauptung, der eigenc Schaden sei hoher als der Gewinn der Gegenpartei,
geniigte dazu nicht. Die Kldgerin hitte dartun miissen, dafl die vom Beklagten und der
Paramed abgewickelten Geschifie ohne die Patentverletzung ithr zugefallen wiren und
sie wenigstens einen gleich groBien Gewinn crlangt hitte. Das hat sie nicht getan. Sie hat
gegenteils davon abgesehen, den entgangenen eigenen Gewinn nachzuweiscn und zu
fordern; nicht einmal ihre Verkaufspreise hat sie genannt.

Daf3 der Geschadigte die Hohe des Schadenersatzes gemafl Art. 73 Abs.2 PatG decm
Richter iiberlassen darf, wenn er seine Forderung nicht von vornherein zu beziffern ver-
mag, hat das Handelsgericht nicht dbcrsehen. Diese Bestimmung enthebt die Ge-
schidigte jedoch nicht der Pflicht, Angaben zu machen und dafiir Beweise anzubieten,
welche dem Richter ein Bewcisverfahren iiber das Ausmal3 des Schadens ermoglichen
(vgl. Botschaft zur Novelle von 1954, BBl 1950 1 S.1057/58). Nach dem angefochtenen
Urtell hat die Kldgerin keine Anhaltspunkte vorgebracht, welche ¢s dem Handels-
gericht erlaubt hitten, den Schaden abzuschitzen; wie die Vorinstanz feststellt, hat sie
sich im Verfahren und an der Hauptverhandlung vielmehr auf Angabcen iiber den Ge-
winn des Beklagten und der Paramed beschrinkt. Ob das zutriflt, ist eine Frage der ge-
niigenden Substanzierung; sie untcrsteht dem kantonalen ProzeBrecht, dessen An-
wendung das Bundesgericht auf Berufung hin nicht zu iiberpriifen hat.

Das Handelsgericht hat auf Gewinnherausgabce erkannt, obwohl die Kldgerin sic
nicht als solche, sondern als Schadenersatz nach Art. 73 PatG und 41 ff. OR beansprucht
hat. Es hilt jedoch dafiir, daf3 der Beklagte nach Art.423 OR nur den von ihm sclber
gcmachten Gewinn herauszugeben habe; fiir den Gewinn der Paramed sel er nicht
solidarisch haftbar, weil Art.50 OR hier nicht anwendbar sei. Diesc Begriindung ver-
letzt das Gesetz nicht, weshalb es auch im Berufungsverfahren dabei bleibt.
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PatG Art. 72 und Art. 74

Das Rechtsbegehren einer Feststellungs- wie auch einer Unterlassungsklage hat das
beanstandete bzw. das zu verbietende Verhalten genau zu umschretben. Das vom
Richter ausgesprochene Verbot mufS ohne nochmalige materielle Beurteilung der
Sache vollstreckt werden kinnen.

Entspricht ein Rechtsbegehren diesem Erfordernis nicht, so ist (nach ziircherischer
KPO ) dem Kliger eine kurze Frist zur Verbesserung anzusetzen.

Lur Substantiierung einer Patentverletzungsklage. Es ist im einzelnen und iiber-
priifbar anzufihren, worin die Patentverletzungen erblickt werden. Die allgemeine
Behauptung, durch die aufgezihlten Handlungen wiirden die Patente verletzt und
das allgemeine Angebot von Bewers durch Augenschein, Editionen, Zeugen und
andere Beweismittel geniigt nicht.

Les conclusions d’une action en constatation ainsi que d’une action en cessation
dotvent décrive de fagon concréte les actes critiqués comme illicites et a interdire
L’interdiction prononcée par le juge doit pouvoir éire exécutée sans nouvel examen
de Caffaire quant au_fond.

St les conclusions ne répondent pas a cette condition, il faut impartir un bref délar
(selon le code de procédure zurichois) au demandeur pour y remédier.

Contenu indispensable d’une demande fondée sur la violation d’un brevet. Il faut
exposer en détail et de fagon vérifiable ce qu’on consideére étre la violation du brevet.
L’indication générale que les actes énumérées constitueraient une violation du brevet
et Uoffre générale de fournir des preuves par expertise, édition de documents, témoins
et autres moyens ne suffit pas.

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Ziirich vom 6. Mai 1969, Urteil
des Kassationsgerichtes des Kantons Ziirich vom 27. Januar 1970, Urteil
der I. Zivilabteilung des Schweizcrischen Bundesgerichtes vom 9. Mirz
1970 und Urteil der Staatsrechtlichen Kammer des Schweizerischen
Bundesgerichtes vom 21. April 1970 1.8. C. AG gegen E.O. AG.

Die Kldgerin hat als Patentinhaberin eine Klage mit folgenden Rechts-
begehren eingereicht:

«l. Es sei gerichtlich festzustellen, daf3 sich die Beklagten der Verletzung der sc hwei-
zerischen Patente Nr. ... der Kligerin schuldig gemacht haben,

— durch Planung und Konstruktion der sogenannten Olsson-StranggieBanlagen zur
Durchfiithrung der patentierten Verfahren und durch Ausarbeitung von diesbeziig-
lichen Betriebsanleitungen,

— durch Feilhalten, Verkaufen und Inverkehrbringen der diesbeziiglichen Pline und
Verfahrensvorschriften,

- durch Feilhalten, Verkaufen und Inverkehrbringen von Maschinenanlagen zur
Durchfithrung der patentiertcn Verfahren,



— 155 —

~ durch Mitwirkung bei der Beschaffung solcher Anlagen durch Dritte, insbesondere
durch Ubcrwachung der Errichtung solcher Anlagen,
—~ durch Inbctriebsetzung solcher Anlagen, und
— durch Mitwirkung bei der Durchfithrung dieser Verfahren durch laufende Beratungs-
und Kontrolltatigkeit.
2. Es sei den Beklagten — unter der Androhung ihrer gerichtlichen Bestrafung bzw.
der gerichtlichen Bestrafung ihrer Organe im Widerhandlungsfalle — zu verbicten, die in
Ziff. I umschriebenen Handlungcn zu wiederholen bzw. weiterzufiihren,»

Die Klage wurde in allen Instanzen abgewiesen.

Aus den Erwdgungen des Handelsgerichies:

I1. Mit Klagebegehren 1 verlangt die Klagerin dic gerichtliche Feststcllung, daB sich
die Beklagten der Verletzung der aufgezdhlten Patente schuldig gemacht haben, und
mit threm zweiten Begehren beantragt sie, den Beklagten die im Begehren 1 geschilder-
ten angeblichen Verletzungshandlungen unter Strafandrohung zu verbietcn.

I. Grundlage einer Feststellungs- wie auch ciner Unterlassungsklage kann nur ein
konkret bezeichnetes Verhalten eines Beklagten bilden. Nur bestimmt umschriebene
Handlungen kénncn im Urteil als widerrechtlich erklart und untersagt werden. Allge-
meince Vorwiirfe, die nicht zum Ausdruck bringen, welche Handlungen eines Beklagten
im einzelnen widerrechtlich und daher zu verbieten seien, geniigen nicht. Einem Be-
klagten kann nur ein Verhalten verboten werden, das durch Angabe genauer tatsich-
licher Merkmale und konkreter Bezugskriterien individualisiert ist; denn es geht nicht
an, thm ein Verhalten zu untersagen, das nur allgemein oder erst nach einer weiteren
rechtlichen Wiirdigung ctwa als patentverlctzende Handlung charakterisiert werden
koénnte. Unbestimmte Klagebegehren laufen auf eine bloBe Wiederholung desjenigen
hinaus, was sich auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen in Verbindung mit den
Patentschriften letzten Endes von selbst versteht. Nicht zuldssig wire deshalb, einem
Beklagten ein Verbot aufzuerlegen, das im Ergebnis nichts anderes als die Verletzung
einer gesetzlichen Bestimmung untersagen wiirde. Ein solches Verbot licBe notwendiger-
weise die eben durch das richterliche Urteil klarzustellende Frage offen, durch welches
Verhalten ein Beklagter die fragliche Gesetzesnorm verletzt habe, und was er nun in
Zukunft konkrct nicht mehr tun dirfe (vgl. Entscheide des Handelsgerichtes Nr. 101/
1956 vom 1. Mirz 1957, Spruchbuch 1957, Bd.I S.233ff., und Nr. 76/1963 vom 15.
Februar 1965, Spruchbuch 1965, Bd.1 S.1531T.).

2. Bel GutheiBung einer Klage kann das Gericht im Urteilsdispositiv nur jene Fest-
stellungen treffen und nur solche Verbotc aussprechen, die dem Rechtsbegehren ent-
sprechen, dessen Abanderung nach Anhingigmachung der Klage gemil3 § 127 ZPO
grundsétzlich unzuldssig ist. Dics crfordert zunidchst der prozessuale Grundsatz der
Dispositionsmaxime, der dem Richter unter anderm untersagt, einem Kliger mehr oder
anderes zuzusprechen, als er mit der Klage selbst verlangt hat. Auch der Grundsatz des
rechtlichen Gehérs erfordert eine genaue Umschreibung des Klagebegehrens, und zwar
schon zu Beginn des Prozesses. Uberdies setzt die Moglichkeit der Anerkennung der
Klage wic auch dic gesctzliche Ordnung der Totalversdumnis eines Beklagten voraus,
daB3 ein genau bestimmtes Rechtsbegehren zu stellen ist (GULDENER, Schweiz. Zivil-
prozeBrecht, 2. Aufl. S. 162).

3. Auch die Vollstreckbarkeit hdngt — entgegen der Ansicht der Kldgerin — von der
prézisen Formulierung des im Urteil des erkennenden Richters untersagten Verhaltens
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eines Beklagten ab, die ihrerscits entsprechendc Anforderungen an das zu Beginn des
Prozesses zu stellende Klagebegehren bedingt. Denn es ist nicht Sache der Voll-
streckungs- und Strafbehorden, sondern ausschlieBlich Aufgabe des crkennenden
Richters, dariiber zu entscheiden, welche Handlungen cines Beklagten im einzelnen ver-
hindert und mit Strafe belegt werden miissen, sofern dem Beklagten fur den Fall der
MiBachtung des richterlichen Verbotes die Ungehorsamsstrafe des Art. 292 StGB ange-
droht wird (vgl. BGE 84 II 457/458, 88 II 240, 89 II 107).

4. Die Notwendigkeit der an die Bestimmtheit des Rechtsbegehrens zu stellenden An-
forderungen ist auch angesichts der Regeln {iber die materielle und formelle Rechts-
kraft richerlicher Entscheide offensichtlich. Fehlt es ndmlich an einem gentigend be-
stimmten Klagebegehren und demgemi3 auch an einer Feststellung oder cinem Verbot
mit genauer Umschreibung des Verhaltens eines Beklagten im Urteil, so wire einer
spater méglicherweise im gleichen Zusammenhang mit der cxceptio rei judicatae
konfrontierten Instanz die Entscheidungsgrundlage entzogen. Die Beurteilung der
Identitit zweier Klagen ist nur moglich, wenn das frithere Urteil und (diesem voraus-
gehend) das cntsprechende Klagebegehren die rechtswidrigen und deshalb zu unter-
lassenden Handlungen eines Beklagten klar und eindeutig umschrieben haben.

III. Die von der Kldgerin im vorliegenden Falle gestellten Rechtsbegehren erfiillen
diese Anforderungen nicht. Zwar liegt dic Unbestimmtheit des Rechtsbegehrens nicht
darin, daf3 die Kldgerin ithre Patentanspriuche, deren Verletzung durch die Beklagten
festgestellt und untersagt werden soll, lediglich mit den Registernummern und nicht im
Text aufgefithrt hat (Rechtsbegehren 1 am Anfang). Die auf diese Weise von der Kl4ge-
rin umschriebenen Anspriiche sind durch die Bezeichnung mit amtlich registrierten und
zugeordneten Nummern durchaus eindeutig klar und bestimmt. Den entsprechenden
Ausfiihrungen der Kligerin, der — wie auch den Beklagten — von den Bedenken des
Gerichtes hinsichtlich der mangelnden Bestimmtheit der Rechtsbegehren Kenntnis ge-
geben und Gelegenheit zur Stellungnahme geboten wurde, ist zuzustimmen.

Auch die von der Klidgerin mit ihrem Begehren geriigten, angeblich widerrechtlichen
Handlungen selbst sind hinreichend umschrieben. Dicsbeziiglich spricht das Rechts-
begehren 1 in an sich klaren Begriffen von Planung, Konstruktion, Ausarbeitung von
Betriebsanleitungen, von Feilhalten, in Verkehr bringen, sowie von Uberwachung, Er-
richtung, in Betriebsetzung, Kontrolle und Beratung in Bezug auf die angeblich die
Patente verletzende Vorrichtungen durch die Beklagten. In diesem Bestandteil kénnten
die kldagerischen Begehren ins Dispositiv des Urteils tibernommen werden, ohne dal} in
einem spiter moglicherweise notig werdenden Vollstreckungs- oder Strafverfahren die
erwihnten unzulidssigen Weitcrungen befurchtet werden muf3ten.

Doch fehlen die erforderlichc Bestimmtheit und Konkretisierung bei der technischen
Vorrichtung, auf welche sich die wirtschaftliche Handlungsweise der Beklagten bezieht,
und die nach dem Rechtsbegehren der Kldgerin ihre Patente verletzen soll. Als Gegen-
stand, in dem sich das widerrechtliche Verhalten der Beklagten verwirkliche, nennt sic
nimlich einzig «sogcnannte Olsson-StranggieBanlagen». Dicser Begriff ist eine Her-
kunftsbezeichnung. Er umfaft alle von den Beklagten stammenden, je von ihnen kon-
struierten oder in Zukunft noch herzustellenden Stranggieanlagen, soweit mit thnen
die «patentierten Verfahren durchgefiihrt» werden sollen. Diese Einschrinkung geht
nicht {iber das hinaus, was sich bereits auf Grund dcs in Art.66 Ziff. | PatG cnthaltencn
Verbotes von sclbst versteht. Daher vermag sic das von der Klédgerin ins Auge gefalite
Erzeugnis der Beklagten, das dicsc in angeblich widerrechtlicher Weise planen und
konstruieren sollen, nicht zu kennzeichnen; sic ist keine echte Einschriankung im Sinnc
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der notwendigen Konkretisierung des Rechtsbegehrens. Auch das Partizip «sogenannte»
stellt nicht etwa cin dic Herkunftsbezeichnung in irgend einer Weise einschrankendes
Attribut dar; vielmehr kénnen und miussen alle StranggicBanlagen, ungcachtet selbst
wesentlicher technischer Abweichungen in Konstruktionsmerkmalen und Art, unter den
Begrifl «sogenannte Olsson-Stranggicanlagen» subsumicrt werden, sofern sie nur von
den Beklagten stammen. Danach miiite den Beklagten bei einer Anerkennung der
Klage oder bei einem die Begehren der Klagerin gutheiBlenden Urteil unter andercm die
Planung und Konstruktion von StranggieBanlagen ganz allgemein und ohne Riicksicht
auf allféllige technisch-konstruktiv abweichende Eigenschaften untersagt werden, sofern
damit nur die «patentiertcn Verfahren durchgefithrt» wiirden. Ein solches Verbot (und
ein Feststellungsspruch) von dieser Tragweite kénnte indessen nur ergehen, wenn tiber-
haupt alle, von jedem beliebigen Hersteller oder Konstrukteur stammenden Strang-
gieBanlagen die im vorliegenden Prozef geltend gemachten Patentanspriiche verletzen
wiirden. Denn die Herkunftsbezcichnung «Olsson-StranggieBanlagen» (selbst mit der
Pseudoeinschriankung: zur Durchfiithrung der patenticrten Verfahren) individualisiert die
geriigte technische Vorrichtung der Beklagten sonst in keiner Weise nach Art, Kon-
struktion oder technischen Eigenschaften, in denen allein sich aber eine die Patente der
Kldgerin verletzende Stranggieanlage der Beklagten von einer auf den Markt ge-
brachten StranggieBanlage anderen Ursprungs, welche die Patentanspriiche der Kla-
gerin nicht beriihrte, zu unterscheiden verméchte. Der von der Kldgerin in ithrem Klage-
begehren verwendete Begrifl «sogenannte Olsson-Stranggief3anlagen zur Durchfithrung
der patentierten Verfahren» bildet demnach kein taugliches Kriterium, anhand dessen
die Verletzung der Patente der Kldgerin gepriift und festgestellt werden konnte. Es wirc
daher nicht zulassig, wenn durch das Gericht diese Herkunftsbezeichnung ohne weitere
Umschreibung in den Urteilsspruch aufgenommen wiirde. Daf3 aber tiberhaupt keine
StranggieBanlage denkbar sei, ohne daf3 in ihr die Patentanspriiche der Klidgerin ver-
letzt seien, ist nicht behauptet worden und auf Grund der Akten, insbesondere der im
Prozel} liegenden Patentschriften, auch nicht anzunehmen, da sich jene Patente in keiner
Weise ganz allgemcin und umfassend auf alle StranggieBanlagen bezichen. Gegenteils
zeigt das — miBlungene — Bemithen der Kligerin, durch dic Herkunftsbezeichnung
(welche andernfalls iberhaupt tiberflisssig wire) und durch den (selbstverstindlichen
und daher nutzlosen) Zusatz «zur Durchfihrung der patentierten Verfahren» nur cine
bestimmte, in ihren Konstruktionseigenschaften eindeutig definicrbare Kategorie von
solchen Anlagen, die von den Beklagten geplant und auf den Markt gebracht werden, als
patentverletzend zu riigen, dall sie selbst nicht die Auffassung hegt, die Konstruktion
einer StranggieBanlage sei ohne Verletzung ihrer Patentanspriiche unmdoglich. Die
Klage ist daher wegen mangelnder Bestimmtheit und Klarheit der Klagebegehren abzu-
weisen.

IV. Mit Recht wenden die Beklagten des weiteren ein, die Klidgerin habe es unter-
lassen, ihren Prozeflstandpunkt hinreichend zu substanzieren und zu begriinden und
aufzuzeigen, auf welche Weise und worin ihre Klagepatente durch diec Beklagten ver-
letzt wiirden. Die Klagerin beschrankte sich in der Klagebegriindung darauf, die allge-
meine, ungeniigende Formulierung des Klagebegehrens aufzunchmen, ohne im einzel-
nen darzutun, inwiefern die Beklagten bei der Planung und beim Vertrieb der soge-
nannten Olsson-StranggicBanlagen in rechtswidriger Weisc die Lehren der Streit-
patentc der Kldgerin verwendet hitten. In der Referentenaudienz vom handelsgericht-
lichen Instruktionsrichter darauf aufmerksam gemacht, da8 nach seincr Auffassung die
Klage nicht gentigend substanziert sei, crklirte sic, sie habe vicle Anhaltspunkte dafiir,
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daB3 die Beklagten ihre Patente verletzten, doch konne sie nichts Genaucres sagen,
solange sie deren Anlagen und Pline nicht sehen diirfe; die Beklagten wiirden aber die
Substanzierung der Klage selbst verhindern, indem sie ihre Zeichnungen noch nicht
vorgelegt hitten und dazu auch nicht bereit zu sein schienen. In der Replik ergénzte sie
ihr Vorbringen durch eine Listc der von den Beklagten in den Jahren 1963-1969 ver-
kauften dreizehn Anlagen, die ihre Patente verletzen sollen. Als patentverletzend be-
zeichnete sie ferner die auflerdem verkauften Anlagen sowic die zahlreichen Angebote
der Beklagten, ohne aber darzutun, welche besonderen Vorrichtungen oder Verfahrens-
weisen den Lehren der Streitpatente entsprachen.

Die Kligerin beansprucht keinen Patentschutz fiir Stranggielanlagen als solche,
sondern nur fiir bestimmte Verfahren und Vorrichtungen, namlich: ein Verfahren zum
Kiihlen von StrangguBmaterial in der Sekundirzonc von StranggufBanlagen durch
Kiihlmedium-Besprithen mittels mehrerer Stocke von Diisen, die um das Stranggul-
material herum angeordnet sind, und eine Vorrichtung zur Durchfithrung dieses Ver-
fahrens (Pat. Nr. 384 144); eine StrangguBanlage mit mindestens einem Treibrollen-
paar, einer Biegerolle nachfolgend diesem Treibrollenpaar und cincr als Gegenhalte-
rolle wirkenden Rolle (Pat. Nr. 399659); ein Verfahren zum Kihlen von Strangguf-
material mittels in der Sckundirkithlzone angeordneten Fliissigkeitszerstiubern, die
gruppenweise beaufschlagten Zonen zugeteilt sind, und eine Vorrichtung zur Durch-
fihrung dicses Verfahrens (Pat. Nr. 412214) ; und schlieBlich ein Verfahren zum Kihlen
von StrangguBmaterial in ciner Sekundarkiihlzone, wobei durch gemeinsam von einem
Kiihlmittel gespeiste Fliissigkeitszerstduberdiisen Zonen einer Strangoberfliche beauf-
schlagt werden und die Mittelpunkte dieser Zonen in mindestens zwei ungeféihr senk-
recht zur Strangachsc verlaufenden Ebenen liegen, und eine Vorrichtung zur Durch-
fuhrung dieses Verfahrens (Pat. Nr. 438594) .....

4. SchlieBlich macht die Klédgerin noch allgemein geltend, ihre Patente Nr. 384 144
und 399659 seien in simtlichen von den Beklagten verkauften oder angebotenen An-
lagen verletzt worden, und ein Teil dieser Anlagen verletze die weiteren Patente Nr.
412214 und 438594. Threm Vorbringen und der von ihr eingereichten Liste ist zu ent-
nehmen, dafB3 kaum zwei Olsson-StranggieBanlagen bis in die Einzelheiten miteinander
iibereinstimmen. Als Erzeugnisse kommen Kniippel, Brammen und Blooms in Betracht;
die Zahl der Strdange variiert von 1 bis 6, und die Formate sind untereinander génzlich
verschieden. Sache der Kligerin wire es gewesen, darzutun, welche besondere Lehre
welches Streitpatentes durch welche Verfahrensweisen und Vorrichtungen der ver-
schiedenen Anlagen der Beklagten verletzt werden, so daf3 einerseits die Beklagten in die
Lage versctzt worden wiren, entweder die beanstandeten Handlungen einzustellen oder
die Klage im einzelnen zu beantworten, und andererseits vom Gericht iiber bestimmt
bchauptete Sachvcrhalte nétigenfalls Bewcis hitte abgenommen werden kénnen. Die
Beklagten wenden zu Recht cin, durch das Beweisverfahren miitc zunichst das Klage-
fundament erstellt werden. Das Beweisverfahren ist aber nicht dazu da, den Prozefistoff
zu sammeln (ZR 66 Nr.35). Den Beklagten ist auch nicht zuzumuten, ihre Konstruk-
tionspline vorzulegen und damit allenfalls Fabrikationsgeheimnisse preiszugeben. Die
Kligerin nennt denn auch keine Rechtsgrundlage, die sie berechtigen wiirde, in Pléne,
Zeichnungen, Offerten usw. der Beklagten Einsicht zu nehmen oder Olsson-Anlagen zu
besichtigen oder untersuchen zu lassen, um sich Angriffsmaterial gegen die Beklagten zu
beschaffen. Die §§ 230 und 232 EGzZGB eréflnen ihr jedenfalls die Méglichkeit nicht,
in solche Privaturkunden der Beklagten Einsicht zu nehmen oder im Ausland befindliche
Anlagen zu besichtigen.
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Thr Vorbringen in der Klagebegriindung, in der Referentenaudienz und in der Replik
geniigt zur Substanzierung der Klage nicht. Nachdem sie sowohl von den Beklagten wie
von seiten des Gerichtes auf die ungenitigende Darlegung des ProzeBstoffes hingewiesen
worden war, ohne diesen Hinweis zu beherzigen, muf3 angenommen werden, sie habe
nicht etwa aus Versehen die nétigen rechtserheblichen Tatsachen nicht vorgebracht,
sondern dies unterlassen, weil sie dazu nicht in der Lage war. Es eriibrigt sich daher,
den Mangel im Sinne von § 99 ZPO durch geeignete Fragen zu beheben. Die Klage ist
vielmehr auch aus diesem weitercn Grundc abzuweisen.

Aus den Erwdgungen des Kassationsgerichies des Kantons Ziirich:

II. 3. Das Handelsgericht hat die Klage mit zwei je cigenstandigen Begriindungen
abgewiesen; cinerseits wegen mangclnder Klarheit und Bestimmtheit der Rechtsbe-
gchren, anderseits wegen ungeniigender Substanzierung. Beide Begriindungen ficht die
Beschwerde mit der Riige der Gehorsverweigerung an.

4. Was die Klagebegchren betrifft, erklart das Handclsgericht im Anschlu3 an grund-
satzliche Erwigungen, die Unbestimmtheit liege nicht darin, daf} die als verletzt ange-
rufencn Patentanspriiche lediglich mit den Registernummern und nicht im Text auf-
gefithrt seicn; auch die angeblichen Verletzungshandlungen seien hinreichend um-
schricben; doch fehle «dic erforderliche Bestimmtheit und Konkretisierung bei der
technischen Vorrichtung, auf welche sich die wirtschaftliche Handlungsweise der Be-
klagten bezieht».

a) Die Beschwerde kritisiert zunichst, dafl das Handelsgericht «seine Erwédgungen
iiber Bestimmtheit und Klarheit des Feststellungsbegehrens untrennbar mit seinen dies-
beziiglichen Erwagungen beziiglich des Unterlassungsbegehrens vermengt» habe. Ein
Nichtigkeitsmangel ist darin nicht zu finden. Trifft es auch — teilweise — zu, «dal die
anzuwendenden Kriterien und anzustellenden Uberlegungen nicht die gleichen sein
konneny, ist doch im einzelnen weder dargetan noch ersichtlich, daB3 und inwiefern das
cine oder andcre Begehren entscheidend unter falschen Gesichtspunkten gewiirdigt
worden wére.

b) Das Handelsgericht vermif3t einc genaue Angabe des Gegenstandes, in dem sich
das widerrechtliche Verhalten der Beklagten verwirklicht haben soll. Angefiihrt wiirden
lediglich «Qlsson-StranggieBanlagen». Dieser Begriff sei cine Herkunftsbezeichnung,
die weder durch das Partizip «sogenannte» noch durch die Beiftigung «zur Durch-
fiithrung der patentierten Verfahren» rechtsgeniiglich konkretisiert werde.

Die Beschwerde bestreitet das, gesondert fiir das Feststellungsbegehren und fir das
Unterlassungsbegehren, und macht geltend, es kénnten nicht sachliche Griinde gewesen
sein, von denen sich das Handeclsgericht bei der Beurteilung habe leiten lassen. Dabet
verweist sie auch auf Stellungnahmen und Vorgehen des Handelsgerichtes in anderen
Verfahren. Auf den hédngigen ProzeB der Gebr. Bohler & Co. AG c. die Beklagten be-
zogen, ist damit nichts zu gewinnen. Das Handelsgericht bemerkt vernehmlassend, daf3
dort die Beklagten cine Widerklage auf Nichtigerkldrung der Streitpatente erhoben
hitten, ein Beweisverfahren vorldufig nur dieser Widerklage gelte, und noch durchaus
offen sei, ob nicht die Hauptklage aus den ndmlichen Griinden wie die vorliegende
Klage abzuweisen sein werde. Dagegen konnte der durch Urteil des Handelsgerichtes
vom 15. April 1969 erledigtc Prozcl3 der Farbwerke Hoechst ¢. Farmaceutici Midy und
Etablissements R.Barberot SA iiber das Injektionspraparat < Penetracyn> eine gewisse
Parallele dann bieten, wenn dic Benennung « Olsson-Stranggief8anlagen» nicht bloBe
Herkunfts-, sondern zugleich eine Typen-Bezeichnung sein sollte. Und darauf scheint,
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trotz gegenteiliger Behauptung in der Beschwerdeantwort, von der Sache her wie aus
den eigenen Vorbringen der Bcklagten immerhin einiges zu deuten, womit sich zu-
treffendenfalls wohl auch die Individualisierung des Streitgegenstandes ergibe.

Doch brauchen diese Fragen nicht niher untersucht zu werden. Denn sclbst von der
Betrachtungsweisc des Handelsgerichtes ausgegangen, hilt in diesem Punkte seine Ent-
scheidung nicht stand. GemiB § 149 Abs. 1 ZPO gehéren zum notwendigen Inhalt der
Klageschrift die Rechtsbegehren, welche nach allgemein giiltigen Regeln genau zu
formulieren sind (vgl. vorinstanzliches Urteil S.4 unter Ziff.2; SrRAvnr ZPO, zu § 149
Anm. 3, zu § 124 Anm. 3, zu § 118 Anm. 4}. Und gemaB § 149 Abs.2 ZPO hat der
Richter, wenn die Klageschrift den Erfordernissen nicht geniigt, dem Klédger eine kurze
Frist zur Verbesserung des Mangels anzusetzen, unter der Androhung, daf3 im Unter-
lassungsfalle die Klage von der Hand gewiesen wiirde. Unbestimmtheit und Unklarheit,
welche das Handelsgericht hier an den Begehren der Klage feststellt, sind Formen der
Ungenauigkeit. Der Kldgerin hittc also entsprechend der genannten Vorschrift dic Ge-
legenheit zur Verbesserung geboten werden miissen. Der Hinwels auf § 127 ZPO ent-
bindet nicht davon, ist doch dort unter Ziff. 1 dic Verdeutlichung des Rcchtsbegchrens
ausdriicklich vorbehaltcn. Auch Lehre und Rechtsprechung, auf die sich das Handels-
gericht in scinen allgemeinen Erwédgungen beruft, rechtfertigen kein abweichendes Vor-
gehen. Indem es die Verbesserungsfrist nicht einrdumte, verweigerte es der Kligerin das
rechtliche Gehor.

¢) Sodann ist der Beschwerde darin beizupflichten, dal3 wegen Unbestimmtheit und
Unklarheit der Rechtsbegehren die Klage nicht schlechthin abgewicsen werden durfte,
sondern je nachdem, ob cinc verlangte Verbesserung tiberhaupt unterblicben war oder
ob damit und durch allféllige ergédnzende richterliche Befragung die Mingel nicht be-
hoben werden konnten, von der Hand zu weisen oder angebrachtermalen abzuweisen
gewesen ware (§§ 149 Abs.2 und 240 Abs.2 ZPO).

5. Anders verhilt es sich beziiglich der Substanzierung der Klage.

Da ist vorweg zu nehmen, daf} das Handelsgericht fiir das Patent Nr. 384144 die
Anerkennung einer Verletzung durch die Beklagten verneint, und fiir das Patent Nr.
399659 unabhingig davon, ob Verletzungsverhandlungen geniigend klar dargelegt
worden scien, die Klage als unbegriindet erklart. Auf beides kommt die Beschwerde
nicht gesondert zurtick.

Im Ubrigen geniigte es nun freilich nicht, allgemein zu behaupten, die Beschwerde-
gegner hitten durch die in den Klagebegehren aufgezihlten Handlungen in dreizehn
bekannten und auflerdem in verschiedenen unbekannten Fillen die Patente der Kla-
gerin verletzt, und cbenso allgemein dafiir den Beweis durch Augenschein, Editionen,
Zeugen und vorbehaltene anderc Mittel anzubieten. Sondern es wire im einzelnen und
iberpriifbar anzufithren gewcesen, worin die Patentverletzungen bestehen oder erblickt
werden. Das aber ist mit der gebotenen Spezifizierung weder in der Klageschrift noch
anldfilich der Referentenaudienz noch in der Replik geschehen. Es geht nicht an, dem
Gericht kurzerhand dic Frage zu unterbreiten, «ob dic Anlagen der Beschwerdegegner
den Merkmalen der Patentanspriiche entsprechen oder nicht». Der Patentstreit unter-
liegt der Verhandlungs-, nicht der Offizialmaxime. Die Kldgerin hat kein prozessuales
Anrecht darauf, daB das Handelsgericht nach summarischen Angaben selber eruiere,
was von ihr vorzutragen und zu belegen gewesen wire. Es kann daher auch keine
Gehorsverweigerung darin gesehen werden, daf3 es abgelehnt hat, solches zu tun.

Von der Kligerin erwartet wurde nicht, daf3 sie «eine imponierende Rechtsschrift
groBeren Umfangces... mit Abschnitten wie etwa «Das Patent im allgemeinen» oder z. B.



— 161 —

«Das StranggieBen im allgemeinen und von Stahl im besonderen»...», noch daf} sic
«eine Olsson-StranggieBanlage zu den Akten» cinreiche. Beizubringen aber war ein zur
Stiitzung der Klagebegehren geeignetes und, wenn anerkannt oder bewcisbar, aus-
reichendes tatsidchliches Klagefundament. Das eriibrigte sich keineswegs deshalb, weil
nach Meinung der Klédgerin die Olsson-StranggieBanlagen zwar nie bis in alle Einzel-
heiten ibereinstimmen, aber «unbestritten... in threm technischen Prinzip gleich», und
zugegebenermalen «in den Bereichen der Klagepatente nie verdndert» worden scicn.
Denn dieses wie jenes vermag noch keine Patentverletzung aufzuzeigen. Hicfur wére
vielmehr darzutun gewesen, dafl und warum das «technische Prinzip» undjoder
wesentliche Eigenschafien «in den Bereichen der Klagepatente» aller oder bestimmter
Olsson-StranggieBanlagen vor den Patentanspriichen der Kligerin nicht bestehen
koénnen. Daran gebricht es. Dall das Handelsgericht weder einen BeweisbeschluB3 erlief3
noch {iberhaupt ein Beweisverfahren anordnete, bedeutet daher keine Verweigerung des
rechtlichen Gehérs. Entgegen der in der Beschwerde vertretenen Anschauung sind die
Voraussetzungen fiir Beweiserhebungen mit den vorhandenen Tatsachengrundlagen
nicht gegeben. Das Beweisverfahren ist, wic das Handclsgericht mit Recht bemerkt,
nicht dazu da, den Prozefstoff zu sammcln. Und es bedarf keiner Ausfithrung, daf3 nur
zu solchem Zwecke, und unbeschadet der nach Art.68 PatG fiir ein Bewcisverfahren
bestehenden Moglichkeiten, auch cine Vorlegung von Konstruktionsplanen den Be-
klagten nicht zuzumuten ist.

Aus den Erwdgungen der 1. Zivilabteilung des Bundesgerichis:

1. Die Kligerin macht geltend, sie habe die Klage dadurch geniigend substantiiert,
daf} sie behauptet und zu beweisen beantragt habe, die Beklagten hitten in den Jahren
1963-1969 zahlreiche den Patentanspriichen der Kligerin genau entsprechende
StranggicBanlagen angeboten und mindestens dreizehn solche an elf bestimmte Stahl-
werke verkauft und die im Rechtsbegehren aufgezihlten begleitenden Handlungen be-
gangen. Es sei nicht einzusehen, was Nitzliches die Kldgerin noch weiter hitte tun
konnen. Alles Weitere sei Sache des Beweisverfahrens gewesen. Die Kldgerin habe nicht
eine Olsson-StranggieBanlage kaufen und als Muster zu den Akten geben kénnen. Sic
habe cine solche Anlage auch nicht zu besichtigen oder sogar zu photographieren ver-
mocht. Wesentlich und seitens der Bcklagten nicht bestritten sei, daf3 alle Olsson-
StranggieBanlagen in ihrem technischen Prinzip gleich seien. Wieviele Stringe in eincr
Anlage nebeneinander gegossen werden kénnten und welche Form sie hitten, sei fir die
Frage, ob dic Patente der Klidgerin verletzt worden seien, uncrheblich. Die Klage habe
dartber nichts zu enthalten brauchen.

Es ist der Kligerin darin beizupflichten, daf3 dic Auffassung, sie habe unterlassen,
solche oder dhnliche fir die Beurtcilung der Patentverletzungen uncrhebliche Angaben
zu machcn, dem Bundesrecht widersprechen wiirde. Dieser Auffassung ist indessen das
Handelsgericht nicht. Es anerkennt, den Vorbringen der Klédgerin und der von ihr ein-
gereichten Liste sel zu entnehmen, dal kaum zwei Olsson-StranggieBanlagen bis in die
Einzelheiten miteinander iibereinstimmten, daf3 als Erzeugnissc Kniippel, Brammen und
Blooms in Betracht kimen, daf3 die Zahl der Striange von 1-6 wechsle und daf3 die Formate
untereinander gidnzlich verschicden seien. Dall dic Kligerin uber diese oder dhnliche
uncrhebliche Punkte weitere Einzelheiten hétte vortragen missen, sagt es aber nirgends.

Es trifft auch nicht zu, daf3 das Handelsgericht dic Klage abgewicsen habe, weil die
Klagerin weder je eine Olsson-StranggicBanlage gesehen noch cine solche als Muster zu
den Akten gegeben habe. Es wirft der Klédgerin vor, sic habe nicht aufgezeigt, auf welche
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Weise und worin ihre Patente durch die Beklagten verletzt wiirden. Sie habe in die
Klagebegriindung blof3 die allgemcine Formulierung des Klagebegehrens aufgenom-
men, ohne im einzelnen darzutun, inwiefern die Beklagten bei der Planung und beim
Vertricb von Stranggiefanlagen rechtswidrig die Lehren der Streitpatente verwendet
hitten. Vom Instruktionsrichter auf die ungeniigende Substantiierung der Klage auf-
merksam gemacht, habe sie erklirt, sie habe viele Anhaltspunkte fiir die Patentver-
letzung, konne aber nichts Genaues sagen, solange sie die Anlagen und Pliane der Be-
klagten nicht sehen diirfe; die Beklagten selber verhinderten die Substantiierung der
Klage, indem sie ihre Zeichnungen nicht vorlegten. In der Replik — sagt das Handels-
gericht weiter ~ habe die Klagerin ihre Vorbringen erginzt, ohne aber darzutun, welche
besonderen Vorrichtungen oder Verfahrensweisen den Lehren der Streitpatente ent-
sprachen. Sie hitte ausfithren sollen, welche besonderc Lehre welchen Streitpatentes
durch welche Verfahrensweisen und Vorrichtungen der verschiedenen Anlagen der
Beklagten verletzt werde. Die Beklagten wendeten zu Recht ein, durch das Beweisver-
fahren miiite zunichst das Klagefundament erstellt werden. Das Beweisverfahren sei
aber nicht dazu da, den ProzeBstoff zu sammeln. Da die Kligerin sowohl von den Be-
klagten als auch vom Gericht auf die ungeniigende Darlegung des ProzefBstoffes hinge-
wiesen worden sei, ohne dicsen Hinweis zu beachten, miisse angenommen werden, sie
habc es nicht aus Versehen unterlassen, die rechtserheblichen Tatsachen vorzubringen,
sondern weil sie dazu nicht in der Lage war.

Diese Begriindung des handelsgerichtlichen Urteils verletzt nicht Bundesrecht. Um
dariiber entschciden zu kénnen, ob die Beklagten eines oder mehrere der vier Patente
der Klédgerin verletzt haben und ihnen die Wiederholung oder Weiterfithrung dieser
Handlungen zu verbieten sei, miilte das Handelsgericht feststcllen, welche Teile der
verschicdenen von den Beklagten in Verkehr gebrachten oder angebotenen Stranggiel3-
anlagen als Beniitzung oder Nachahmung einer der vier patenticrten Erfindungen der
Klagerin zu gelten hitten und inwiefern das zutreffe. Ob es diese Feststellungen schon
auf Grund der bloB3 allgemeincn Behauptung, die von den Beklagten in Verkehr ge-
brachten oder angebotenen StranggieBanlagen verletzten die Patente der Kldgerin,
hitte treffen sollen oder ob die Kldgerin den Sachverhalt bis in alle rechtscrheblichen
Einzelheiten hitte darlegen miissen, ist cine vom kantonalen ProzeBrecht beherrschte
Frage. Dessen Anwendung darf das Bundesgericht auf Berufung hin nicht tiberpriifen
(Art.43, 55 Abs. 1 lit.c OG).

Aus dem Urteil der Staatsrechtlichen Kammer des Bundesgerichts:

3. Die staatsrechtliche Beschwerde bezeichnet als Willkiir, dal3 das Kassationsgericht
die Beschwerde wegen mangelnder Substanzierung der Klage abgewiesen habe. Wenn
dic Riige in diesem Punkt unbegriindet ist, ist es auch dic Riige, das handelsgerichtliche
Urteil leide in diesem Punkt am gleichen Mangel.

Zur Substantiierung der Klage 140t das Kassationsgericht nicht geniigen, daB3 allge-
mein bchauptet werde, dic Beschwerdegegner hitten durch die in der Klage aufge-
zdhlten Handlungen die Patente der Beschwerdefiihrerin verletzt, und dal3 dafur allge-
mein Beweis durch Augenscheine, Editionen, Zeugen und andere Beweismittel ange-
boten wird; ¢s wire vielmehr im einzelnen und tiberpriifbar anzufithren gewesen, worin
die Patentverletzungen bestehen oder erblickt werden. Das sei weder in der Klageschrift,
noch anldBlich der Referentcnaudienz, noch in der Replik geschehen. Die Klagerin
konne nicht verlangen, daf3 das Handclsgericht sclber eruiere, was von ihr vorzutragen
und zu belegen gewesen wiirc.
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Die Beschwerdefiihrerin erblickt hicrin willkiirliche Anforderungen, welche in der
ZivilprozeBordnung und in allgemeinen Grundsidtzen der Rechtsordnung keinerlei
Stiitze fanden.

Dal3 das Kassationsgericht mit der Forderung, die Kldgerin hitte «belegen» sollen,
was sic vorzutragen habe, zugleich bercits cinen Nachweis habe verlangen wollen, ist
nicht anzunchmen. Das crgibt sich aus dem ganzen Sinn der Erwdgungen. Gemeint ist
damit, die Kldgerin habe Verletzungshandlungen «gentigend klar» darlegen miissen.
Daf} die Beschwerdcfiihrerin aber dazu verpflichtet gewesen wire, ergibt sich aus der
Verhandlungsmaxime, von der der PatentprozeB auch im ziircherischen Recht be-
herrscht wird. Danach ist der Richter nicht verpflichtet, cinen tiberhaupt nicht substan-
zlerten Anspruch oder einen cinzclnen Standpunkt von Amtes wegen abzukliren oder
cinc unterlassene Beweismittelnennung durch eigene Initiative zu crsetzen. Wenn die
Beschwerdefiihrerin ausfiihrt, dic Klage hitte ohne weiteres zugesprochen werden
kénnen, wenn die Beklagten anerkannt hitten, daf3 die Olsson-StranggieBanlagen dem
Merkmal der Klagepatente entsprechen, so iibersicht sic, dal3 es im Fall solcher Aner-
kennung einer nidhern Substanzierung tiberhaupt nicht bedarf; und wenn sie erklart, die
Klage hitte «ohne jede Weiterung» zugesprochen werden miissen, wenn der Beweis
fiir die behauptete Ubereinstimmung der Merkmale dieser Anlage mit den Patent-
anspriichen abgenommen worden wére, verkennt sic, dal3 der Beweis crst abzunehmen
ist, wenn substanzierte Klagevorbringen vorhanden sind. Auch aus der Besondcrheit der
zu beurteilenden Patentverletzungsklage ergibt sich nicht, dafl3 dic Substanzierungs-
pllicht d. h. dic Pflicht der Klagerin centfillt, sich dariiber zu dullern, in wclchen Kon-
struktionsclementen die Patentverletzung liege. Dal3 es dafiir nicht der Vorlage cincs
Musters oder von Photographien bedurfte, anerkennt auch das Kassationsgericht.
Wenn sich dic Pflicht, die Beweismittel zu bezeichnen und die Urkunden beizulcgen,
nur auf die dem Kliger zugédnglichen Urkunden bezicht, folgt auch daraus nicht, da3
die Partci die Pflicht, dic Tatsachen im einzelnen zu nennen, dic das Klagefundament
bilden, auf den Richter abwilzen kann. Wenn die Beschwerdefiihrerin nicht im einzel-
nen darlegen konnte, inwiewcit die Olsson-Stranggiefanlagen dic Merkmale der Klage-
patente aufweisen, und sie sich mit crlaubten Mitteln keine ndheren Kenntnisse ver-
schaffen kann, entbindet sie dies nicht von der Substanzierungspflicht, wenn sic einc
Patentverletzung gleichwohl behaupten will. DicNichterfiillung dieser Pflicht muf3 dann
eben zur Abwcisung der Klage zur Zeit oder angebrachtermalen fiihren.

Wenn deshalb das Kassationsgericht annimmt, der Richter habe nicht auf Grund der
blof} allgemeinen Behauptungen, die von den Beklagten in den Verkehr gebrachten oder
angebotcnen StranggicBanlagen verletzten die Patente der Klagerin, feststellen kénnen,
welche Teile der verschicdenen von den Beklagten in Verkehr gebrachten oder ange-
botenen Anlagen als Beniitzung oder Nachahmung der Patente der Klidgerin zu gelten
hitten, verletzt es damit Art.4 BV nicht.

PatG Art. 87 Abs.2 lit.a und BVV Art. 50 und Art. 52

Frist- und Formuvorschriften fiir Beschwerden an die Beschwerdeabteilung.

Ist der Entscheid iiber die Unterstellung unter die amiliche Vorpriifung eine Jwi-
schenverfiigung im Stnne von Art.45 BVV, zu dessen Anfechtung die Beschwerde-
frist gemdfy Art.50 BVV nur 10 Tage betrigt? Frage offengelassen.
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Lu den Erfordernissen des Art. 52 Abs.1 BVV, « Begehren» zu _formulieren und
«die Ausfertigung der angefochtenen Verfiigung» beizulegen.

Unterstellung unter die antliche Vorpriifung.

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 betrachien ist.

Dasselbe gilt sinngemdfs fiir das nachtrigliche Dekorieren der auf dem Gewebe auf-
gebrachten Harzschicht.

Die Herstellung des beschichieten Maiterials unterliegt der amilichen Vorprifung
auch dann, wenn dieses Material nicht nur zu textilen Swecken, sondern auch als
Kunstleder brauchbar ist.

Prescriptions concernant le délai et la _forme du recours d la Section des recours.
La décision d’assujettissement a I’ examen préalable est-elle une décision incidente au
sens de Part. 45 PAF, pour laquelle le délai de recours n’est que de 10 jours selon
Part. 50 PAF? Question laissée indécise.

De Uobligation d’indiquer les «conclusions» et de joindre «[expédition de la
décision attaquée», prévue a Uart. 52, Ier al. PAF.

Assujettissement a I’examen préalable.

Le revétement d’un tissu au moyen d’une couche de résine constilue un perfectionne-
ment du tissu dans la mesure ott, compte tenu de sa structure et de 'usage auquel il est
destiné, le matériau revétu_forme encore un produit textile.

1l en est de méme en ce qui concerne la décoration ultérieure de la couche de résine
appliquée sur le tissu.

Méme si ce matériau est utilisable non seulement a des fins textiles mais également
comme cuir artificiel, la fabrication du matériau revélu est assujettie @ [’examen

préalable.

PMMBI 1971 I 60 ff., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung vom 30. 11.
19701.8. Ciba-Geigy AG gegen den Entscheid der Vorpriifungssektion I.

PatG Art. 91 und Art. 106

Dre terlwerse uriickwersung des Patentgesuchs setzt voraus, daf sowohl der zuriick-
gewtesene als auch der im Verfahren verbleibende Teil der Anmeldung in Form von
Anspriichen — klar gegeneinander abgestellt — definiert sind.

Der Verzicht auf den Anspruch, der den nicht zuriickgewiesenen Teil der Anmeldung
betrifft, bewtrkt die Quriickziehung des entsprechenden Teils des Patentgesuchs.
Entscheidungsbefugnis der Beschwerdeabteilung iiber einen erst im Beschwerdever-
Sahren gestellten Eventualantrag fiir einen eingeschrankien Patentanspruch.
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Le rejet partiel de la demande de brevet suppose que la partie rejetée aussi bien que
celle restant en cause soient énoncées sous forme de revendications se distinguant
clairement Uune de [’autre.

La renonciation a la revendication qui concerne la partie de la demande qui n’a pas
616 rejetée équivaut au retrait de cette partie de la demande.

Compétence de la Section des recours pour trancher le sort d’une revendication [imitée
qui w’a éié présentée comme requéte subsidiaire qu’en procédure de recours.
PMMBI 1971 1 27 1., Entscheid der I1. Beschwerdeabteilung des Eidge-
nossischen Amtes fiir geistiges Eigentum vom 24. Juni 1970 1.S. United
States Time Corporation gegen Entscheid der Vorpriifungssektion IT.

PatV II Art. 13 Abs. 1

Weisen die Unterlagen einer Patentanmeldung so schwerwiegende Mdangel auf, dafs
ein Entscheid iiber die Unterstellung bzw. Nichtunterstellung nicht getroffen werden
kann, so ist der Erlaf} einer Beanstandung miglich.

Lorsque les piéces déposées a I appui d’une demande de brevet présentent des défauts
st graves qu’tl se révéle impossible de décider si la demande est ou non assujettie d
Pexamen préalable, notification peut en élre faite au déposant.

PMMBI 1971 I 63 ff., Auszug aus dem Entscheid der 1I. Beschwerde-
abteilung des Eidgenossischen Amtes flir geistiges Eigentum vom 11.
Februar 1971 1.S. Hildebrand gegen Entscheid der Vorpriifungs-
sektion II.

Patentprozef

Die Verneinung der Befangenheit eines Experten, der im Aufirag einer mit einer
Prozefpartei wirtschaftlich eng verbundenen Parter seit Jahren Tests durchfiihrt
und die beiden Laborantinnen seines Instituts direkt durch diese Firma salarieren
lapt, ist nicht willkirlich.

Der Beschlufs, mit dem die beantragte Abberufung abgelehnt wird, ist mit staats-
rechtlicher Beschwerde anfechtbar.

Il west pas arbitraire de refuser la récusation d’un expert qui exécute depuis des
années des tests pour le comple d’une entreprise étroitement liée sur le plan économique
avec une partie au procés, entreprise qui rémunére directement les deux laborantines
de son institut.

La décision rejetant cetle récusation peut élre attaquée au moyen d un recours de droit
public.

BGE9711 I, Urteil der Staatsrechtlichen Kammer des Bundesgerichtes
vom 10. Februar 1971 1.S. Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaff-
hausen gegen Mediline A.-G. und Obergericht des Kantons Luzern.
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Aus den Erwdgungen:

Nach § 24 luz. ZPO ist der Richter, gegen den ein Ausstands- oder Ablehnungsgesuch
vorgebracht wird, verpflichtet, sich dazu zu duBern oder von sich aus den Ausstand zu
nehmen. Das Gericht entscheidet dariiber nach freiem Ermessen (§ 25 ZPO). Gilt diese
Vorschrift entsprechend fiir den Experten, so darf sich der Richter darauf beschrianken,
den Sachverstiandigen anzuhoren. Dall er zu Protokoll einvernommen werde, ist nicht
vorgeschricben. Die beziigliche Riige der Beschwerdefiihrerin ist deshalb unbegriindet.
Das Obergericht durfie sich mit einer schriftlichen Vernehmlassung des Experten be-
gnigen. Bei der Wiirdigung derselben kam ihm freies Ermessen zu. Wenn es damit die
ithm zustehende Kognition nicht milbraucht oder uberschritten hat, ist sein Beschluf3
vor Art. 4 BV haltbar.

Auf Grund der Auskunft des Sachverstindigen und der Vorbringen der Beschwerde-
gegnerin steht fest, da die Firma G. mit dieser wirtschaftlich eng verbunden ist, dafl
diese durch den Experten seit Jahren Tests durchfithren 148t und die beiden Laboran-
tinnen dcs Institutes durch die Firma G. direkt salariert werden. Die Mitarbeit des
Experten beschrinkt sich darauf, bei den Versuchen beratend und interpretierend mit-
zuwirken. Ein Angestelltenverhiltnis zwischen ihm und der Firma G. bestcht nicht.
Ahnliche Beziehungen wie mit ihr bestehen zwischen dem Institut und andern Firmen
der chemischen Industrie.

Auf Grund dieser Feststellungen ergibt sich, dafl der Experte am Ausgang des Rechts-
streites kein unmittelbares persénliches Interesse hat, der Tatbestand von § 22 lit.a ZPO
also nicht vorlicgt. Keinesfalls verletzt die Verneinung dieses Ausstandsgrundes durch
den angefochtencn Entscheid Art.4 BV. Das unmittelbare Interesse mii3te am Ausgang
des Rechtsstreites bestchen. Das trifft zum Beispiel dann zu, wenn jemand Organ einer
Partei, Intervenient, Mitberechtigter oder Mitverpflichteter, Biirge einer Partei oder
Eigentiimer der Sache ist, fiir welche die Verbindlichkeit haftet (LEucH zu Art. 10 bern.
ZPO N. 3). Ein derartiges Interesse wire selbst dann nicht anzunchmen, wenn der
Sachverstdandige iiber die Streitsache einen Test erstattet hétte, was nicht nachgewiesen
ist. Dal3 zwei Laborantinnen des Institutes durch die Firma G. bezahlt werden, ist einer
Honorierung des Dircktors nicht gleichzustellen und vermag ein unmittelbarcs Intercsse
desselben ebenfalls nicht zu begriinden. Wenn Prof. W. aber den Streitgegenstand nicht
oder nicht daraufhin untersucht hat, ob er die Voraussetzungen fir cine Patentan-
meldung erfiillt, ist auch nicht ersichtlich, dafl der Ausstandsgrund von § 22 lit.c ZPO
gegeben sein soll.

Ob Befangenheit des Experten zu befiirchten sei, ist weitgehend eine Ermessensfrage.
Das Obergericht stellt zwar nicht darauf ab, ob einer der in § 23 ZPO aufgczahlten Be-
fangenheitsgriinde vorliege, welche tibrigens nicht zutrifen, sondern darauf, ob ganz
allgemein Befangenheit anzunchmen sei. Ob dem so ist, entscheidet sich nicht nach der
subjektiven Auffassung der Beschwerdefiihrerin, sondern danach, ob bei objektiver Be-
trachtung nicht mit einer unparteiischen Begutachtung der Streitsache gerechnet wer-
den konne. Die Beschwerdefiihrerin behauptet nicht, da@ sich Prof. W. bisher befangen
gezeigt habe. Dafiir, daB er ein objektives Gutachten abgeben werde, durfte das Ober-
gericht auch die Stellung des Experten beriicksichtigen und jedenfalls ohne Willkiir aus-
schlieBen, daf3 die Bezichungen zwischen ithm und der Firma G. Befangenheit befiirchten
lassen.

Anmerkung des Redaktors: Man vergleiche zur Ausstandspflicht im Verwaltungsverfah-
ren den Entscheid BGE 97 I 91 ff.: Hinsichtlich der Ausstandspflicht ist nicht die Frage
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entscheidend, ob Personen, die cine Verfigung zu treffen oder diese vorzubereiten
haben, in der Sache tatsichlich befangen waren, sondern nur, ob sic c¢s hétten sein
kénnen, d.h. ob Tatsachen vorhanden sind, die ein Mif3traucn in die Objcktivitat threr
Person rechtfertigen.

T1. Markenrecht

MSchG Art. 2, Art. 3 Abs. 1, Art. 5, Art. 9 Abs. 1, Art.24; UWG Art. 1 Abs.2 lit.d

Die als Marke gebrauchte Firma uniersteht den gleichen materiellen Bestimmungen
des Gesetzes wie andere Marken.

Wiederaufnahme des Gebrauchs nach mehr als dreyjdhrigem unentschuldigtem
Unterbruch 1dfit das Markenrecht nur fir die Sukunft 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 Marke erlischt bei Nichigebrauch wéihrend mehr als drei
Jahren wie eine eingetragene Marke.

Kriegsjahre rechifertigen den Nichtgebrauch nicht von selbst; es ist auf den Einzel-
Jall abzustellen.

Gegenseitige Duldung wihrend mindestens 165 Fahren auf dem gesamten Welt-
markt laBt die Klage nicht als verwirkt und rechismifbrduchlich erscheinen; es ist
nur auf die Verhiltnisse in der Schweiz abzustellen.

Auch wenn es sich um Familiennamen handelt, ist der Beklagten bei grundsdtzlicher
Begriindetheit der Klage jede Marke mit einer Kombination dieses Familien-
namens zu verbieten.

La raison sociale utilisée comme marque est soumise aux mémes dispositions
matérielles de la Lot que les autres marques.

Un nouvel usage aprés une interruption injustifice de plus de trois ans n’est constitu-
tif d’un nouveau droit d la marque que pour I’ avenir et d la condition qu’ aucun autre
droit w’ait pris naissance entre-temps.

Portée de la présomption légale du bon droit a la marque du premier déposant.
Faute d’usage pendant plus de trois ans une marque non enregistrée s’éteint, comme
une marque enregistrée.

La guerre a elle seule ne justific pas le non-usage; 1l faut décider de cas en cas.

La tolérance mutuelle des marques sur le marché mondial pendant au moins 165 ans
n’implique pas que [’ action soit perimée, ni qu’elle constitue un abus de drott; il ne
Jaut prendre en considération que la situation en Suisse.

Alors méme qu’il s’agit d’un nom de famille, il convient d’interdire toute marque
combinée avec ce nom, st [’ action est en principe fondée.
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Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zirich vom 9. Juni 1966 und
Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom
7. Mirz 1967 (auszugsweise verdffentlicht BGE 93 11 48 T, rés. fr. JT
1967 1 616). Der Prozcl ist nach Rickweisung durch Klageriickzug
infolge Vergleichs erledigt worden.

Aus den Erwdgungen des Handelsgerichis:

Die Klégerin hat keine Tatsachen dafiir geltend gemacht, daf} sie bereits vom Zeit-
punkt der ersten Eintragung der streitigen Marke, d. h. vom Jahre 1922 an, Sherry unter
der Marke «Garvey» in der Schweiz in den Handel gebracht habe. Sic hat im Gegen-
teil eine Aufstellung zu den Akten gelegt, dic unter der Uberschrift «Sales of Garvey’s
Sherry to Switzerland cxamines from 1925» nur Lieferungen ab 1934 auftiihrt. Die Ver-
mutung, daf3 das Recht der Kldgerin an ihrer Marke schon im Zeitpunkt der Eintra-
gung, also 1922, entstanden sei, ist somit durch das cigene Vorbringen der Kligerin zer-
stort.

Grundsitzlich hat indessen die Beklagte zu beweisen, dal3 die Kligerin die hinter-
Icgte Markc nicht oder nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt oder nicht markenmaBig
gebraucht hat. Die Kldgerin ist ihrer Pflicht, dicsen schwierigen negativen Beweis zu er-
leichtern, durch Vorlegung der erwihnten Rechnung vom 2. November 1934 zunéchst
cinmal nachgekommen. Die Beklagte hat keine bestimmten Umstinde nachzuweisen
vermocht, die den Schlul} zulicen, der gemil dicser Faktura eingefiithrte Sherry sei
nicht auf den schweizerischen Markt gelangt. Sie hat auch nicht dargetan, weshalb ge-
rade die Firma Lateltin (im Gegensatz zu spatercn Importeuren wie O. Tritten und der
Firma C. August Egli & Co. AG, worauf zuriickzukommen ist) diesen Sherry nicht in
mit der Marke «Garvey» bezeichneten Flaschen weiterverkauft haben sollte. Die aus
Art.5 MSchG flieBende Vermutung behalt somit thrc Kraft, und es ist davon auszu-
gehen, die Marke «Garvey> sci in der Schweiz schon im Jahre 1934 als solchc verwendet
worden.

5. Das Recht der Klédgerin an der Marke wire gemil Art.9 Abs. 1 MSchG erloschen,
wenn die Kldgerin wihrend drei aufeinanderfolgenden Jahren davon keinen Gebrauch
gemacht haben sollte, ohne dafl sie die Unterlassung hinreichend zu rechtfertigen ver-
mochte. Es ist der Beklagten indessen nicht gelungen, den Untergang des Rechtes der
Kldgerin im Sinne dieser Bestimmung darzutun. Dal3 die Kldgerin den Gebrauch der
Marke 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 schiechter gestellt scin kann, als wenn es sich bei der Erncuerung von 1942 um
eine Ersteintragung gehandelt hitte. In diesem Falle kénnte sie sich auf dasjenige
Prioritatsdatum berufen, von dem an sie dic Marke ununterbrochen (oder nur mit aus-
reichenden Rechtfertigungsgriinden unterbrochen) gebraucht hat. Der Ablauf der drei-
jahrigen Karenzfrist seit der ersten Eintragung hat nur die Wirkung, dal3 das Datum
Jjener Eintragung fir die Bestimmung der Prioritdt auler Betracht fallt (vgl. MATTER,
Kommentar zum MSchG, S.148 Mitte). Der Auffassung von Davip (Komm. zu
MSchG, N. 6a zu Art. 9), wonach ein neucs Markenrecht erst vom Zeitpunkt der Er-
neucrung des Eintragcs an entstehen kénne, kann in dieser absoluten Form nicht bcige-
pflichtet werden, stiinde doch sonst derjenige, der nach mehr als drei Jahren den Ge-
brauch ciner eingetragencn Marke aufnimmt und die Eintragung spiter erneuert,
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schlechter als derjenige, der cine véllig ncue Marke gebraucht und spéater durch nach-
tragliche Eintragung den vollen Markenschutz crwirbt. Auch kann es nicht dem Sinn
des Gesetzes entsprechen, daf3 mit der Aufnahme des Gebrauchs ciner Marke diese zu-
gleich im Markenregister erncuert werden miif3te, auch wenn die Schutzfrist noch nicht
abgelaufen ist.

Aus den Jahren 1946 und 1947 stammen sodann zwei Fakturen der Kligerin an
O.E. Tritten in Genf, die erste davon tiber den ansehnlichen Betrag von sFr. 24267.—.
Hingegen scheint die bereits erwdahnte Aufstellung der Kldgerin auf den ersten Blick zu
deren Ungunsten zu sprechen, weist sie doch zwischen 1947 und 1953, also auBerhalb
der Kriegsjahre, eincn mehr als dreijahrigen Unterbruch hinsichtlich der Lieferungen in
die Schweiz auf. Zu beachten bleibt jedoch, daf3 gerade Spirituosen nicht sofort verkauft
und konsumiert zu werden pflegen, sondern oft jahrelang beim Grossisten, eventuell auch
beim Dctailhdndler, liegen bleiben, bevor sie an die Kundschaft gelangen. Wenn somit
in der Einfuhr von Sherry der Marke (Garvey> cine Unterbrechung von scchs Jahren
bestecht, so ist damit die sich aus der Eintragung der Marke und ihrem fritheren Ge-
brauch ergebende, sich zugunsten der Kldgerin auswirkende Vermutung fiir die Fort-
dauer des Gebrauches nicht ohne weiteres widcrlegt.

7. Das Recht der Klédgerin an der Marke «Garvey» und ihr Anspruch, der Beklagten
die Verwendung ciner verwechslungstahigen Marke zu untersagen, kdnnte somit nur
dann in Frage gestellt sein, wenn die Beklagte threrseits die Bezcichnung «Harvey’s» in
der Schweiz frither markenmiBig gebraucht und das sich daraus allenfalls ergebende
Prioritdtsrecht nicht durch Nichtgebrauch im Sinne von Art.9 MSchG wieder verloren
hitte. Sic hat denn auch Behauptungen in dieser Richtung aufgestellt und Beweis durch
Urkunden und Zeugen angcboten, der erhoben worden ist.

Was die Urkunden betrifft, so hat die Beklagte darauf hingewiesen, daf sie sich in
einem Beweisnotstand befinde, da ihre Geschiftslokale im Kricge durch Bombenangriffe
vollstandig zerstort und dabei fast alle 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, cingetragen ist. Die Warenbe-
zeichnung lautet auf «B. Cream> und diirfte sich daher auf «Bristol Cream>, eine von der
Beklagten unter der Marke «(Harvey’s> vertrichene Sherry-Sorte bezichen. Daf3 diese
Lieferung in die Schweiz gelangt sei, ist von der Klidgerin an der Hauptverhandlung vom
8. September 1964, also in prozessual giltiger Form, bestritten worden. Das Kontoblatt
der Beklagten trigt neben der Adresse des Diplomaten Dodds den handschriftlichen
Vermerk: «left, address not known». Damit erscheint als fraglich, ob die Ware, auf die
sich die Konto-Eintragung bezieht, in der Schweiz zugestellt worden ist; jedenfalls
konnte dies durch die vorgelegte Urkunde nicht bewiesen werden. Im itbrigen kénnte in
einer einmaligen Sendung ciner britischen Ware an cincn britischen Diplomaten in der
Schweiz auch kein Inverkehrbringen der mit einer Marke versehenen Ware im Sinne
des MSchG erblickt werden. Wohl geniigen hiefiir nach der Rechtsprechung auch ver-
einzelte Lieferungen kleiner Warenmengen und braucht nur der Ort des Empfangs und
nicht auch derjenige der Versendung in der Schweiz zu liegen. Hier liegt aber doch eine
Ausnahmesituation vor. Wenn und so lange eine auslindische Firma einen Marken-
artikel nur an aus ihrem eigenen Lande stammende Diplomaten im Ausland versendet,
verzichtet sie offensichtlich darauf, die betreffende Warce in demjenigen Staat, in dem
sich der Empfinger voriibergehend aufhilt, in den Handel zu bringen. Es wire daher
stofend, ihr lediglich gestiitzt auf dic dargelegte Form der Lieferung in die Schweiz hier
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eine markenrechtliche Prioritit gegeniiber Dritten zuzucrkennen, umso mehr, als sich
die Beklagte nicht wic die Klagerin auf eine aus der Hinterlegung der Marke flieBende
Vermutung des markenmiBigen Gebrauchs stiitzen kann.

Hinzu kommt ein weiteres. Zwischen 1950 und 1955 besteht auch nach den von der
Beklagten eingereichten Belegen eine Liicke hinsichtlich der Lieferungen in die Schweiz,
die sich nicht durch Kricgsereignisse erkliaren 14(t. Die Begriindung, es seien deshalb
keine Unterlagen mehr vorhanden, weil dic Beklagte zu deren Aufbewahrung nach
britischem Recht nur wihrend sieben Jahren verpflichtet sei, tiberzeugt nicht, da ja
gerade fiir die Zeit vor 1949 und 1950 zwei Dokumente beigebracht werden konnten.
Dic Lehre geht mit Recht davon aus, bei Nichtgebrauch ciner nicht cingetragencn
Marke sei die Dreijahrestrist des Art.9 MSchG analog anwendbar; d. h. das Recht des
nicht eingetragenen Markenbeniitzers, sich auf seine Gebrauchsprioritit zu berufen, er-
16sche nach Ablauf der genannten Frist (vgl. TrRoLLER, Immaterialgiiterrecht I, S.527;
Komm. David, 2. Aufl., N. 12 zu Art. 5 MSchG). Wire somit, entgegen den vorstehen-
den Erwigungen, zwischen 1934 und 1950 noch ein markenrechtlicher Anspruch der
Beklagten durch Gebrauch giiltig entstanden, so wiire er infolge Nichtgebrauchs der
Marke zwischen 1950 und 1955 erloschen. Die zugunsten der Klidgerin berticksichtigte
Tatsache, dal3 sich Ware der in Frage stehenden Art in der Regel nicht nur im Jahre der
Einfuhr, sondern auch nachher noch im Verkehr befindet, wirkt sich nicht auch zu-
gunsten der Beklagten aus, die fir die Zeit vor 1955 nur Direktlieferungen an Privatc,
namlich an Angehorige des diplomatischen Korps, nachgewiesen hat.

8. Die Beklagte hat schliellich die Einrede des Rechtsmillbrauches erhoben mit der
Begriindung, die Marken beider Parteien seien in anderen Liandern, insbesondcre in
Grof3britannien, seit iiber 60 Jahren nebeneinander in Gebrauch, ohne daB sich daraus
j¢ Unzukdémmlichkeiten ergeben hitten. Auch mit dieser Einrede vermag siec nicht
durchzudringen. Der vorliegende Rechtsstreit betriflt einzig den Bestand eines Marken-
rechtes fiir das Gebiet der Schweiz, und es kénnen daher fiir seine Beurtcilung auch nur
tatsdchliche Verhiltnisse maBgebend sein, die sich auf die Schweiz bezichen. Fiir die
Schweiz ist ein langfristiges Nebeneinanderbestchen der Marken der Parteien, wie sich
aus den vorstehenden Ausfithrungen ergibt, nicht bewiesen, so daf3 in der Nichtigkeits-
klage kein RechtsmiBbrauch (etwa im Sinne der Ausfithrungen des Kommentators
David, N. 9 zu Art. 5 MSchG) erblickt werden kann. Die Frage, welche Griinde die
Beklagte veranlaBt haben mégen, in anderen Staaten nicht ebenfalls ein ausschlie3-
liches Recht an ithrer Marke zu beanspruchen, ist fir das vorliegende Verfahren nicht
erheblich, und sie kénnte von einem schweizerischen Gericht mangels ausreichender
Kenntnis der mafigebenden tatsichlichen und rechtlichen Verhiltnisse auch kaum be-
urteilt werden.

IV. Mit Klagebegehren 2 verlangt die Kligerin, s sei der Beklagten gerichtlich zu
untersagen, die Worte «Harvey, und «Harvey’ss in irgendwclcher Form, ausgenommen
als Bestandteil der Firma John Harvey & Sons Ltd., sofern Harvey nicht hervorgehoben
ist, im Zusammenhang mit dem Anbicten, dem Verkaufen und dem Verbreiten von
alkoholischen Getranken auf dem Gebiet der Schweiz zu bentitzen, unter der Androhung
von Ungehorsamsstrafe. Die Beklagte wendet im Eventualstandpunkt ein, dieses Klage-
begehren gehe auf jeden Fall zu weit; es miisse ihr bei grundsatzlicher Gutheifung der
Klage gestattet bleiben, «nach einer neuen Gestaltung zu suchen, die das Wort<Harvey>
in der einen oder andern Form, je nach dem Urteil, wieder enthalten wiirde».

Die Kligerin stiitzt ihren Unterlassungsanspruch zu Recht sowohl auf Art. 24 MSchG
als auch auf Art.1 Abs.2 lit.d UWG. Die Bestimmungen iiber den Markenschutz kon-
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nen gegeniiber dem weitcren Gebrauch der angefochtenen Bezeichnungen als Marke
angerufen wcrden, der durch dic GutheiBung der Nichtigkeitsklage allein nicht ohne
weitercs als unrechtmiBig crkliart wird; dicjenigen tber den unlauteren Wettbewerb
finden nach stindiger, unbestrittener Rechtsprechung kumulativ neben dem Marken-
schutz Anwendung, soweit die klagende Partei ein Interesse bcesitzt, auch den nicht
markenmiBigen Gebrauch des angefochtenen Zeichens zu verhindern (vgl. BGE 87 11
39 und 88 II 267 sowie zahlreiche, im erstgenannten Urteil angefithrtc dltcre Ent-
scheide). Dal} das verwechselbare Zeichen bosgliubig verwendet worden sei, wird fir
die Anwendung des UWG nicht vorausgesetzt; es geniigt wie im Markenrecht objektive
Widerrechtlichkeit. Damit ist lediglich noch iiber den Einwand der Beklagten zu ent-
scheiden, Klagebegehren 2 gehe in der Formulierung der Klagerin zu weit. Der Wort-
laut dieses Begehrens will indessen der Beklagten keine Wettbewerbshandlungen ver-
bieten, an deren Fortfithrung sie nach Loschung der mit dem Wort «Harvey» gebildeten
Marken noch ein schiitzenswertes Interesse haben konnte. Die Formulierung, wonach
jede Verwendung der Ausdriicke «<Harvey» und «Harvey’s) im Zusammenhang mit dem
Vertrich alkoholischer Getrianke untersagt werden soll, abgesehen vom Gebrauch des
vollen Firmennamens ohne Hervorhebung des Wortes <Harvey», trifft durchaus das
Richtige. Der Einwand der Beklagten, es miisse 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 Erwdgungen des Bundesgerichts:

3. Der Bestandteil <Harvey’s> in den Marken der Beklagten gleicht den Bestandteilen
<«Garvey> und «Garvey’s> in den Marken der Klidgerin hinsichtlich Schreibweise und
Wortklang so sehr, da3 die Kdufer der Erzeugnisse iiber deren Herkunft irregefiihrt
werden konnen. Die Beklagte raumt denn auch ein, dafl die beiden Familiennamen
dhnlich sind.

Sie stellt sich aber auf den Standpunkt, jedermann diirfe seinen Namen in beliebiger
Weise zu Geschiftszwecken verwenden, weshalb der immerhin bestehende geringfiigige
Unterschied sie berechtige, das Wort «<Harvey» in ihren Marken zu fihren.

Diese Auffassung lauft darauf hinaus, daf3 derjenige, der seinen Namen als Marke ver-
wenden will, nicht darauf Riicksicht nchmen miisse, ob thm ein anderer im Gebrauch
einer dhnlichen Marke zuvorgekommen sei. Damit verkennt die Beklagte, dafl die
Geschiftsfirma nicht ohne weiteres als Marke gilt, sondern entsprechcnde Rechte erst
verletht, wenn sie tatsdchlich 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 ubersicht die Beklagte, daf3 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 IT 97, 78 11 460, 88 11 33, 89 I 303 Erw. 7). Fir
die Firmenmarken gelten daher namentlich auch die Regeln iiber die Prioritit, wobel
immerhin, wie in BGE 88 II 33 anerkannt wurde, die Vermutung aus Art. 5 MSchG
mit der bloBen Eintragung in das Handelsregister verbunden ist. Auch der Inhaber
eincer Firmenmarke muB sich somit gegebenenfalls entgegenhalten lassen, daf3 ein ande-
rer eine gleich lautende oder dhnliche Marke schon vor ihm gebraucht habe und daher
besser berechtigt sei. In dieser Rechtslage befindet sich umso mehr auch derjenige,
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dessen Firma — wie jene der Beklagten — nicht im schweizerischen Handelsrcgister ein-
getragen ist und dem daher Art. 2 MSchG nicht zugute kommt. Es wirc unertriglich,
die Regeln tiber dic Prioritdt thm gegeniiber nur deshalb nicht anzuwendcen, weil seinc
Marke ganz oder teilweise mit sciner Firma {ibereinstimmt. Die Unhaltbarkeit der Auf-
fassung der Beklagten springt umso mehr in die Augen, als auch die Kligerin cinen
Bestandteil ihrer Firma in ihre Marken aufgenommen hat. Auch sie kénnte sich somit
auf diese Auffassung berufen. Die Marken dcr Parteien stinden also unbckiimmert um
die Prioritit als gleichberechtigt nebencinander. Das vertriige sich nicht damit, daB das
Markenschutzgesetz das Publikum vor Irrefithrung schiitzen will (Art. 6 Abs. 1, Art. 24
lit. a, Art. 27 Ziff. 1 MSchG).

4. Aus Art. 5 MSchG, wonach bis zum Bewecis des Gegenteils angenommen wird, der
erstc Hinterleger einer Marke sei auch der wahre Berechtigte, folgt, dafl die Hinter-
legung und die Eintragung nicht konstitutiv wirken. Das Recht an der Marke wird
schon durch den der Hinterlegung vorausgechenden befugten markenmifligen Gebrauch
des Zeichens erworben; dic Hinterlegung und die Eintragung sind nur Voraussetzung
des gerichtlichen Schutzes der Marke (Art.4 MSchG) und schafien aulerdem die bereits
erwihnte Vermutung zugunsten des ersten Hinterlegers (BGE 26 11 649, 28 11 557, 30
11 295, 43 11 248 Erw. 2, 47 1T 362 Erw. 2, 56 11 412, 57 11 610, 59 II 214, 63 11 124,
65 11 205, 70 1T 249, 72 11 425).

Wenn der Inhaber einer Marke sie wahrend drei aufeinanderfolgenden Jahren nicht
gebraucht und dic Unterlassung nicht hinreichend zu rcchtfertigen vermag, hat das
Gericht auf Klage eincr interessierten Partei die Loschung der Marke anzuordnen (Art.
9 Abs.1 MSchG). Diese Bestimmung ist nicht wortlich auszulegen. Sie hat nicht den
Sinn, das Recht an der Marke bestehe trotz des Nichtgebrauchs bis zur richterlichen
Anordnung der Loschung fort. Nach dreijahrigem Nichtgebrauch geht das Marken-
recht von selbst unter, wenn der Inhaber ihn nicht zu rechtfertigen vermag. Der Unter-
gang kann deshalb auch durch blofe Einrcde geltend gemacht werden (BGE 62 11 621.).

Auf nicht eingetragene Marken ist Art.9 Abs.1 MSchG in dem Sinne analog anzu-
wenden, daf} ein dreijahriger Nichtgcbrauch, den der Markeninhaber nicht zu recht-
fertigen vermag, den Untergang seines Rechtes zur Folge hat. Der Betroffene befindet
sich von da an in der gleichen Lage, wie wenn er das Zeichen noch nie verwendet hitie;
durch erneuten Gebrauch oder durch Eintragung kann er das Recht an der Marke nur
fiir die Zukunft wieder erwerben und nur dann, wenn ithm nicht inzwischen cin anderer
zuvorgckommen ist.

5. Dic Beklagte Icitet ein Vorrecht auf thre Marken daraus ab, dall sic, wie die
Kligerin in der Berufungsantwort zugibt, am 11. Mai 1934 an Herrn Dodds, britische
Gesandtschaft in Bern, Sherry-Wein lieferte. Das Handelsgericht fithrt aus, die Waren-
bezeichnung im vorgelegten Kontoblatt laute auf «B. Cream> und dirfte sich daher auf
«Bristol Cream>, eine von der Beklagten unter der Marke <Harvey’s) vertriebene Sherry-
Sorte beziehen.

a) Zur Auffassung der Kligerin, damit sei nicht festgestellt, dafl die Ware wirklich
unter dieser Marke gelicfert wurde, braucht nicht Stellung genommen zu werden.

Die Kligerin hat die Marke «Garvey» schon am 11. Oktober 1922 in das internatio-
nalc Register eintragen lassen. Gemaf Art.5 MSchG ist daher ihr Recht an der Marke
zu vermuten. Der Beweis, daB sie diese vor dem 11. Oktober 1922 in der Schweiz nicht
gebraucht und auch in der Folge den Gebrauch linger als drei Jahre unterlassen habe,
obliegt der Beklagten.

Diese hat ihn nicht erbracht. Sie irrt sich, wenn sie geltend macht, die Klagerin habe
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zugegeben, crstmals am 2. November 1934 in die Schweiz geliefert zu haben. Gewil3
wurde in der Klage gesagt, diec Kldgerin habe dic «Garvey>-Marken seit dem Jahre 1934
mit kurzen Unterbriichen in der Schweiz fiir die Bezeichnung von Sherry-Wein benutzt.
Mit dicser Bechauptung konnte sie sich aber zunidchst begniigen, weil sie nicht in der Lage
ist, einen vor dem 2. November 1934 crfolgten Gebrauch zu beweisen, und die Beklagte
erst spiter vorbrachte, sic habe schon am 11. Mai 1934 «<Harvey»-Sherry in dic Schweiz
geliefert. Auf diese Behauptung der Beklagten hin stellte sich dic Kldgerin in der Replik
auf den Standpunkt, sic kénnc nicht beweisen, daf3 sic thre Marke in der Schweiz schon
vor 1934 gebraucht habe, berufe sich aber auf die aus dem Eintrag von 1922 folgende
Rechtsvermutung. Von einem Zugestdndnis des Nichtgebrauchs vor 1934 kann somit
nicht die Rede sein.

Es hilft der Beklagten auch nichts, daf3 die Kldgerin nach Treu und Glauben ver-
pflichtet war, zur Abklarung des Sachverhaltes beizutragen, um der Beklagten den
schwer zu erbringenden Beweis des Nichtgebrauchs, also eines negativen Verhaltens, zu
crleichtern (BGE 66 IT 147, 74 IV 94 vgl. 36 IT 607, 65 ITI 137 Erw. 2). Die Kladgerin
hat geltend gemacht, die Urkunden tber Liefecrungen vor 1934 scicn nicht mehr auf-
findbar, es sei begreiflich, dal Rechnungen nicht mehr als 30 Jahre aufbewahrt wiirden,
und die damaligen Geschiftsfithrer lebten nicht mchr. Das Handelsgericht stellt nicht
fest, diesc Behauptung sei unrichtig, noch macht die Beklagte das glaubhaft. Gewil3 hat
die Klagerin eine Aufstellung tiber «Sales of Garvey’s Sherry to Switzerland examines
from 1925» zu den Akten gegeben. Daraus folgt aber nur, daf3 sie sich bemiihte, bis auf
1925 zuriick Abklarung zu schaffen, d. h. bis auf das Jahr,in dem die dreijahrige Karenz-
frist nach der erstcn Hinterlegung ihrer Marke ablief. DafB3 die Rechnungen iiber die
Lieferungen nach der Schweiz von 1925 an erhalten geblieben und aufgefunden worden
seicn, ist damit nicht eingestanden oder bewicsen. Der Kldgerin kann nicht vorgeworfen
werden, sie habe die Abklarung des Sachverhaltes gegen Treu und Glauben hintertrie-
ben. Die UngewiBheit dariiber, ob sie schon vor dem 2. November 1934 Sherry-Wein
unter der Marke <Garvey> in der Schweiz verkauft habe oder habe verkaufen lassen,
schldgt folglich zum Nachteil der beweisbelasteten Beklagten aus. Die aus der Hinter-
legung vom 11. Oktober 1922 flicBende Vermutung des Rechts der Klidgerin an der
Marke «Garvey> ist durch dic Lieferung der Beklagten vom 11. Mai 1934 nicht widerlegt,
und der angebliche Gebrauch der Marke «Harvey’s> fiir dicsc Lieferung hat als rechts-
widrig crfolgt zu gelten.

b) Hatte dic Beklagte durch die Liefcrung vom 11. Mai 1934 ein Recht an der Marke
<Harvey’s> erworben, so wirce es tibrigens drex Jahre spiter untergegangen.

Dodds, der Empfanger des Erzeugnisses, war nicht Wiederverkaufer. Die Lieferung an
thn bedeutete daher nicht, daf3 dic gelieferte Ware von da an einige Zeit auf dem
schweizerischen Markt crhiltlich gewesen sci. Der angebliche Gebrauch der Marke
«Harvey’ss beschrinkte sich auf den 11. Mai 1934, gleichgiiltig wie lange der fir die
Bedurfuissc Dodds’ bestimmte Vorrat des Erzeugnisses ausreichte. Die Beklagte hat
nicht bewicsen, dal3 sie innerhalb drei Jahren nach dem 11. Mai 1934 ihre Marke in der
Schweiz wicder gebraucht habe. Den nichsten Gebrauch, den sie laut Eingabe vom
4. Mai 1965 durch den Zeugen Darbcllay bewceisen wollte, soll nach ihrer Darstellung
«vor ungefahr 25 Jahren», also ungefahr im Jahre 1940 crfolgt sein. Die Beklagte tragt
die Last des Beweises, da} siec ihre Marke auch zwischen dem 11. Mai 1934 und ungefahr
dem Jahre 1940 gebrauchtc. Die Vermutung aus Art. 5 MSchG kommt nur dem ersten
Hinterleger zugute. Die Beklagte aber hinterlegte die Marke «Harvey’ss erst, nachdem
die Marke «Garvey» schon cingetragen war. Sie befiande sich sclbst dann in der Rolle
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der zweiten Hinterlegerin, wenn die gegnerische Hinterlegung vom Jahre 1922 wegen
Nichtgebrauchs der Marke «Garvey> wirkungslos geworden wire, denn am 11. August
1942 wurde diesc Marke ncuerdings hinterlegt, und dic Bcklagte anerkennt in der Be-
rufungsschrift, daf3 die Kldgerin sie von 1942 an in der Schweiz auch tatsichlich ver-
wendete.

Dic Bcklagte hat auch nicht versucht, die Unterlassung des Gebrauchs der Marke
<Harvey’s» in der Schweiz in der Zeit vom 11. Mai 1934 bis ungefahr 1940 im Sinne des
Art.9 Abs.1 MSchG zu rcchtfertigen. Eine Behinderung durch den zweiten Weltkrieg
fallt schon deshalb aufler Betracht, weil sie frithestens Ende August 1939 begonnen
hétte.

6. Dic Kldgerin lieferte der Lateltin AG in Ziirich am 2. November 1934 ein Fal3chen
Sherry-Wein. Die néchste Lieferung erfolgte am 22. August 1942 an Tripp & Davoren
in Genf. Das Handelsgericht nimmt an, der Unterbruch von 1934 bis 1942 schade der
Klagerin nicht, weil er vorwiegend in die Zeit des spanischen Biirgerkrieges und des
zweiten Weltkrieges falle und ohne weiteres einleuchte, dal3 die Kldgerin in dieser Zeit
ihr Exportgeschift nicht normal habe weiterfithren kénnen.

Wie die Beklagte mit Recht geltend macht, hilt diesec Begriindung nicht stand. Die
Tatsachen, daf} in Spanien vom Juli 1936 bis anfangs April 1939 Biirgcrkricg herrschte
und die Kldgerin ihr Exportgeschift nicht normal weiterfithren konnte, sind fir sich
allein keine hinreichenden Griinde im Sinne des Art.9 Abs. 1 MSchG, die den Nichtge-
brauch der Marke «Garvey» in der Schweiz zu rechtfertigen vermochten. Die Klagerin
miite viclmehr nachweisen, da3 sic wegen des Biirgerkricges keinen oder nicht mehr
geniigend Sherry-Wein erzeugen oder solchen nicht mehr nach der Schweiz ausfithren
konnte. Beides versteht sich nicht von sclbst. Die Beklagte hat, wie das Kassationsgericht
feststellt, Beweis dafiir angetragen, daf3 der spanische Biirgerkrieg die Gegend von Cadiz
nicht in Mitleidenschaft gezogen und die Exporte der Kligerin nicht beeintriachtigt
habe. Das Handelsgericht hat diese rechtserheblichen Gegenbeweisc abzunchmen, wenn
es nicht zum Schlussc kommen sollte, die Kldgerin habe den ihr obliegenden Bewels im
oben umschriebenen Sinne ohnehin nicht erbracht.

Auch die Beeintrachtigung des normalen Geschiftsganges durch den zweiten Welt-
kricg geniigt nicht, den Nichtgebrauch der Marke im Sinne des Art. 9 Abs. | MSchG zu
rechtfertigen. Weder Spanien noch dic Schweiz nahmen am Kriege teil. Das Handcls-
gericht stellt nicht fest, worin die Beeintrachtigung bestand. Insbesondere fiihrt es nicht
aus, die Ausfuhren von Spanien nach der Schweiz seien zeitweise unterbrochen gewesen.
Die Beklagte behauptcte schon im kantonalen Verfahren, sie seien durch den zweiten
Weltkrieg nicht becintrachtigt, sondern geradezu begiinstigt worden, und bot daftir Be-
weis an. Zudem stcht fest, dafl die Kligerin tatsachlich schon wihrend des zweiten
Weltkrieges Licferungen nach der Schweiz ausfithrte, ndmlich am 22. August 1942 und
13. Marz 1943 an Tripp & Davoren in Genf. Tatsachen, die thr das vorher verunmog-
licht hitten, sind keine festgestellt. Das Handelsgericht wird auch zu dicsem Punkt Be-
weis abnehmen miissen, wenn die Klagerin das iiberhaupt beantragt hat.

7. Das Handelsgericht fithrt aus, die Beklagte habe keine bestimmten Umstande nach-
zuwcisen vermocht, dic schlieBcn lieBen, die Lateltin AG habe die im Jahre 1934 be-
zogene Ware nicht in Flaschen weiterverkauft, die mit der Marke «Garvey» verschen
waren; cs sci deshalb davon auszugehen, diese Marke sei in der Schweiz von 1934 an
verwendet worden.

Wie lange der Gebrauch der Lateltin AG aus dem erwdhnten Vorrat dauerte, sagt
das Handelsgericht nicht. Hicriiber muf3 es sich noch aussprechen, wenn dic Kligerin
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den Unterbruch ihrer Liefcrungen nach der Schweiz von 1934 bis 1942 nicht gentigend
rcchtfertigt. Denn der Gebrauch der Marke «Garvey» durch die Lateltin AG ist der
Klagerin anzurechnen. Dieser Meinung ist auch die Kldagerin. Sie macht dartiber hinaus
geltend, sie konne sich auf die Vermutung des Gebrauchs von 1934 bis 1942 berufen;
der Umstand, daB der Zcuge, den sic zur Beniitzung der Marke durch die Lateltin AG
anricf, dariiber nichts habe aussagen kénnen, gerciche ihr nicht zum Nachteil, weil die
Beklagte den Nichtgebrauch zu beweisen habe. Dic Kligerin iibersicht jedoch, dal3 die
Frage, wic lange das von der Lateltin AG im Jahre 1934 bezogene Fa3chen Sherry im
Werte von 27 engl. £ nach den Umstanden ausrcichte, um Einzelhandel zu treiben und
den Gebrauch der Marke «Garvey> zu erméglichen, einer Beweiswiirdigung bedarf, die
dem Bundesgericht nicht zusteht. Es versteht sich nicht von sclbst, dafl der Vorrat ge-
niigte, um dic Liickc zwischen 1934 und 1942 im Gebrauch der Marke vollstandig oder
wenigstens bis in das Jahr 1939 hinecin, d.h. bis drei Jahre an die am 22. August 1942
erfolgte nichste Licferung heran zu schlicBen.

8. Die Beklagte wollte durch den Zeugen Darbcllay beweisen, dal3 er als Barmann im
Bahnhofbuffet Genf schon ungefdhr im Jahre 1940 regelmiBlig unter der Marke
«Harvey’s> Sherry verkaufte. Das Handelsgericht erachtet dieses Beweisthema als recht-
lich nicht erheblich und glaubt subsididr, Darbellay kénnte iiber den so weit zuriick-
liegenden Vorgang nicht genau aussagen. Das Kassationsgericht 1a83¢ dic Eventualbe-
griindung nicht gelten. Daher ist zu entscheciden, ob die erwihnte Behauptung der Be-
klagten crheblich ist.

Das kann dann zutreffen, wenn sich ergibt, daf3 der Gebrauch der Marke «Garvey)
in der Schweiz in der Zeit von 1934 bis 1942 weniger als drei Jahre unterbrochen war
oder daB ein lingerer Unterbruch von der Klidgerin hinreichend gerechtfertigt werden
kann, und wenn auflerdem Darbellay glaubwiirdig bezeugt, dafi der Ausschank von
Sherry unter der Marke <Harvey’ss> in Genf vor dem 22. August 1942 begann und so-
lange daucrte, daB3 dic Liicke zwischen diesem Ausschank und der am 11. Oktober 1949
crfolgten Lieferung der Beklagten an Desai, indische Gesandtschaft in Bern, die Karenz-
frist des Art. 9 Abs. 1 MSchG nicht iiberstieg. Allerdings wirc dann noch abzukliren,
ob auch nach der Liefcrung an Dcesai und weiteren Lieferungen an Soderblum, schwe-
dische Gesandtschaft in Bern, vom Dezember 1949, Mai 1950 und November 1950 kein
die Karenzfrist iiberstcigender Unterbruch im Gebrauch der Marke der Beklagten cin-
trat. Das Handelsgericht hat einen solchen fiir dic Zeit von 1950 bis 1955 bejaht. Ge-
mil Urteil des Kassationsgerichtes hitte es das jedoch nicht tun dirfen, ohne den
Zeugen Casablancas cinvernommen zu hahen, durch den die Beklagte beweisen will,
daB seinc Beziige von Lrzcugnissen unter der Marke <Harvey’s» sich auf die Zeit zwi-
schen 1950 und 1958 erstreckten, also nicht erst im Jahre 1955 begannen. Das Handels-
gericht wird also gegebenenfalls Casablancas einvernehmen miissen. Sollte einer der Be-
weise scheitern, welche die Beklagte durch Darbellay bzw. Casablancas erbringen will,
so wire zuungunsten der Beklagten zu entscheiden, denn die Vermutung aus Art. 5
MSchG kommt ihr nicht zugute, da sic nicht erste Hinterlegerin ist.

9. Die Beklagte macht geltend, die Klage sei rechtsmifSbrauchlich, weil beide Parteien
einander wihrend mindestens 165 Jahren auf dem gesamten Weltmarkt vorbehaltlos
geduldct hitten, wobei angenommen werden miisse, dal es im Laufe der Jahre immer
wieder Lander gegeben habe, in welche die eine Partei vor der andern vorgestoBen sei,
ohne daf je die eine gegeniiber der andern Unterlassungsanspriiche geltend gemacht
habe; die Parteien hitten einander bewuf3t und gewollt gestattet, unter thren Marken
cinen Weltmarkt aufzubaucn.
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Die Beklagte behauptet nicht, dic Partelien hitten jemals iiber dic gegenseitige
Duldung des Gebrauchs threr Marken miteinander verhandclt. Von einem durch
schliissiges Verhalten zustandegekommenen Abkommen dicsen Inhalts kann deshalb
nicht die Rede sein. Daher handelt die Kldgerin nicht wider Treu und Glauben, indem
sie aus thren angeblichen Markenrcchten in der Schweiz dic Nichtigkeit der schweizeri-
schen Marken der Beklagten ableitet und Unterlassungsanspriiche geltend macht.
Anders kénnte z. B. entschicden werden, wenn dic Kldgerin ohne triftigen Grund jahre-
oder jahrzehntelang geduldet hatte, dafl dic Beklagtc gutgldubig unter der Marke
«Harvey’s» in der Schweiz alkoholische Getranke in den Handel bringe und dieser Marke
hier mit erheblichem Aufwand Verkehrgeltung verschafftc, wobei die Kligerin aus dem
so erworbenen Besitzstand der Beklagten nun unverdienten Nutzen zdge, wenn die
Marke «Harvey’s» verschwinde (vgl. BGE 73 1T 192 f., 76 11 394 fT., 79 I1 313 Erw. 2a,
81 IT 289 fI. Erw. ¢, 88 II 180, 375). Die Beklagte hat jedoch nichts derartiges bchaup-
tet. Sic macht nicht einmal geltend, sic habe sich gutglaubig fiir dic wirklich Berechtigte
gehalten, als sie diese Marke trotz der Eintragung und des Gebrauchs der Marke
«Garvey> in der Schweiz einfiihrte.

Der Einwand des Rechtsmif3brauches kann auch nicht damit begriindet werden, die
Kldgerin verwende das Wort «Garvey» in neuester Zeit in Blockschrift und beschrifte
ihre Etiketten plotzlich in englischer Sprache. Sollte die Kldgerin sich damit wider Treu
und Glauben Gepflogenhciten der Beklagten zu eigen machen und so die Gefahr von
Verwechslungen schaffen, so konnte die Beklagte sie allenfalls wegen unlauteren Wett-
bewerbs belangen. Kcinesfalls konnte dagegen gesagt werden, die vorliegende Klage ver-
stofle gegen Treu und Glauben.

Zu unterlassen sind alle Handlungen von der Art der bisherigen Widerhandlungen,
soweit die Wiederholung tiberhaupt zu befiirchten ist.

Dic Ubereinstimmung der zu befiirchtenden Handlungen mit den bisher begangenen
héngt nicht davon ab, ob sie sich mit dicsen bis in alle Einzelheiten decken. MafBlgebend
ist vielmehr, ob sie dic charakteristischen Merkmale aufweisen, welche die bisherigen
Handlungen unerlaubt machten. Der Beklagten ist daher nicht nur der Gebrauch der
bis anhin unerlaubterweise verwendeten und hinterlegten Marken zu untersagen, son-
dern der Gebrauch aller Zeichen, die das Wort <Harvey> enthalten; denn gerade wegen
dicses Wortces und nur seinetwegen sind die verwendcten Marken der Beklagten unzu-
lassig. Entsprechendes ist vom nicht markenmaBigen Gebrauch dicses Wortes zu sagen.
Wenn die Klage begriindet ist, hat die Klagerin daher Anspruch darauf, daf3 die Be-
klagte es iiberhaupt nicht mehr verwende.

Ob cin so weit gehendes Verbot sich mit den Interessen der Beklagten vertrage, ist
unerheblich; maBgebend sind nicht dicse, sondern die Interessen der Kligerin an der
Vermeidung von Verwechslungen. Nur das Verbot des offenbarcn Rechtsmiflbrauchs
setzt eine Schranke. Indessen ist nicht zu ersehen, welche Umstidnde cin Bcharren auf
dem absoluten Ausschlufl des Wortes «Harvey> aus den Marken und als Kennwort zur
Bezeichnung der Erzeugnisse der Beklagten im Geschiiftsverkehr offenbar mif3brauch-
lich machen wiirden. Namentlich kann der Beklagten durchaus zugemutet werden, fiir
dic in die Schweiz versandte Ware besondere Etiketten zu verwenden, wenn sie das
Wort «Harvey> als Markenbestandtcil in anderen Liandern beibehalten will. Von einer
Verletzung des Art.2 ZGB kann umso weniger die Rede scin, als das angcfochtene
Urteil der Beklagten den Gebrauch ihres Firmennamens ohne Hervorhebung des
Wortes «Harvey)> gestattet, womit sich dic Kldgerin schon in ihren Rechtsbegehren ein-
verstanden erkldrt hat,



— 177 —

MSchG Art. 3, Art. b, Art. 6 Abs. 3, Art. 10, Art. 1] und Art. 14

Eine Marke ist nur dann Gemeingut, wenn sie als Ganzes auf die Beschaffenhets
oder Herkunft der Ware hinweust. Giiltigkeit der Marke < Materna> fiir Umstands-
glirtel usw.

Artikel fiir werdende Miitter und solche fiir Kleinkinder und Neugeborene sind
gleichartig.

Die Rechtsvermutung spricht fiir die Giiltigkeit einer eingetragenen Markeniiber-
tragung.

Lur Bedeutung der Sperrfrist bet Leeriibertragung.

Un signe n’appartient au domaine public que s'il indique, par I’impression d’en-
semble qu’tl laisse, la nature ou I’ origine de I’ objet. Validité de la marque Materna>.
Des articles pour femmes enceintes, d’une part, et pour nouveaux-nés et enfants,
du premier dge, d’autre part, ne sont pas d’une nature totalement différente.

La présomption légale est en faveur de la validité d’une cession enregistrée.

Portée du délai péremptoire de 5 ans en cas d’une cession sans entreprise.

Urtell der 1. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom
25. Mai 1971 1.S. Hildebrand gegen Materna S.A.

Aus den Erwdgungen:

1. Die Kléagerin ist als Inhabcrin der Marke Nr. 216497 «Materna> im Marken-
register eingetragen. Der Eintrag begriindet nach Art.9 ZGB und Art.5 MSchG dic
Vermutung, daf3 dic Klagerin die wahre Berechtigte sei und das Recht an der Marke
durch deren Ubernahme von Frau Hegnauer gemiB den gesetzlichen Vorschriften er-
worben habe (BGE 89 IT 102 ; Davip, Kommentar zum Markenschutzgcesctz, 2. Auflage,
N. 4 zu Art. 5 MSchG; MartTtEr, Kommentar zum Markenschutzgesetz, S. 93/94;
voN BUREN, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, S. 27 N. 69). Dicse Vermutung zu
widerlegen, ist Sache der Beklagten, die der Kldgerin das Recht an der Marke streitig
macht und insbesondere bchauptet, die Ubertragung der Marke von der Firma
M. Wohler & Cic auf dic Arcont AG sei ungiiltig, weshalb alle weiteren Ubertragungen
wirkungslos geblicben seien.

a) Eine Marke kann nur mit dem Geschift, dessen Erzeugnissen sic zur Unterschei-
dung dient, iibertragen werden (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Dic Ubertragung wird bei Vor-
liegen einer geniigenden Bewcisurkunde im Markenregister eingetragen und veréffent-
licht (Art.16 Abs.1 MSchG). Der Eintrag sctzt voraus, daf3 der Anmelder zur Hinter-
legung der Marke befugt ist. Dazu berechtigt sind gemdf3 Art.7 Abs. 1 MSchG insbe-
sonderce Industriclle und sonstige Produzenten, deren Produktionsgeschift sich in der
Schweiz befindet, sowic Handcltreibende mit einer festen schweizcrischen Handels-
nicderlassung.

Wer die Registerbehérde um die Ubertragung einer Marke auf scinen Namen er-
sucht, hat daher cine beglaubigte Erklirung des bisherigen Markeninhabers beizu-
bringen oder durch eine andere Urkunde zu bewecisen, daf3 dic Marke mit dem Ge-
schift oder Geschiftszweig auf ithn iibergegangen ist (Art. 19 Ziff. 1 MSchV). Wenn sein
eigenes Geschiift sich in der Schweiz befindet und cr im Handclsregister cingetragen ist,
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hat cr zudem durch cine Bescheinigung des Handelsregisteramtes darzutun, daB3 er be-
fugt ist, die Marke eintragen zu lasscn (Art.6 Abs. 1 Ziff. 5 lit.a und Arc. 19 Abs. 1 Ziff. 2
MSchV). Entspricht das Gesuch den gesetzlichen Anforderungen nicht, so hat dic Be-
horde es zurtickzuweisen (Art. 19 Abs. 7 MSchV).

b) Das Obergericht hilt die am 11. Juni 1952 vorgenommene Ubertragung der Marke
«Materna> von der Firma Wohler & Cie. auf die Arcont AG fir nichtig, weil das Ge-
schift oder der Geschiiftszweig nicht mititbertragen worden sei.

Diesc Auffassung stiitzt sich auf die Abtretungserklarung der Firma M. Wohler & Cie
vom 26. Mai 1952, in der die Rubriken «mit dem Geschift» bzw. «mit dem Geschifts-
zweig», wie dic Vorinstanz feststellt, als nicht zutreffend gestrichen scien. Diese Fest-
stellung beruht jedoch offensichtlich auf einem Versehen. Richtig ist, daf3 auf dem vor-
gedruckten Formular, das fiir die Abtretung verwendet wurde, auch dic Rubrik «mit
dem Geschiftszweig » gestrichen ist. Doch abgeschen davon, daB3 dic Streichung Radier-
spuren aufwelist, 1st dicsc Rubrik mit einer unterbrochcnen Linie unterstrichen. Das ist
cine allgemein {ibliche Art, irrtimlich gestrichene Wérter oder Sitze in Schriftstiicken
wiederherzustellen und sie als giiltig zu bezeichnen.

Diese Auslegung der Abtretungserkldarung deckt sich mit dem Inhalt des Ubertra-
gungsgesuches, welches die Arcont AG am 16. Mai 1952 auf dem hiefiir vorgesehenen
Formular der Behorde stellte. In der Begriindung des Gesuches heifit es, dafl dem Amte
unter anderem «eine beglaubigte Erkldrung des bisherigen Inhabers der Marke, wo-
nach diese mit dem Geschift oder Geschiftszweig, dessen Erzeugnissen sic zur Unter-
scheidung dient, an den Erwerber Gibergecgangen ist oder eine andere diesen Nachweis
erbringende Urkunde » tiberreicht werde. Wollte man das Gesuch und seine Beilage mit
dem Obergericht anders auslegen, so wiirde dem Amt unterstellt, daB cs die Ubertra-
gung der Marke unbekiimmert um dic gesetzlichen Voraussctzungen im Register einge-
tragen, sich insbesondere iiber eine dem Art. 11 Abs. 1 MSchG widersprechende Er-
klirung hinweggesetzt habe. Das darf nicht leichthin angenommen werden, zumal dann
nicht, wenn der Widerspruch offensichtlich mit einer irrtiimlichen Strcichung zu er-
klaren ist. Die auf Verschen beruhende Feststellung der Vorinstanz ist folglich dahin zu
berichtigen, daB die Firma Wohler & Cic nach der Abtretungsurkunde die Marke
«Matcernay «mit dem Geschidftszweig» auf die Arcont AG tibertragen hat.

Bei dieser Sachlage ist dem Hauptcinwand der Beklagten, der angeblich nichtige
Eintrag aus dem Jahre 1952 habc weitere giiltige Umschreibungen verhindert und auch
nicht erneuert werden kénncn, der Boden entzogen. Das gleiche gilt von der Behaup-
tung, sie habe dic Marke bereits scit 1954 gebraucht und kénne sich deshalb auf ein
Prioritatsrecht berufen.

¢) Die Vermutung, daf3 die spiteren Umschreibungen im Register rechtsgultig zu-
stande gekommen sind, versucht dic Beklagte cinzig mit dem Einwand zu widerlegen,
die Ubertragung der Marke vom 16. Juni 1959 sei, wic aus dem Vertrag zwischen der
Lenzinger GmbH und der Frau Hegnauer vom 15. April 1959 hervorgehe, cbenfalls
ohne das Geschaft crfolgt; die Firma Lenzinger fithre das Geschéft vielmehr noch heute,
woflir der Betricbsinhaber als Zcuge angerufen, aber nicht einvernommen worden sci.

Der Einwand scheitert indes an der Feststellung des Obergerichts, daf3 dic Firma
Lenzinger nicht nur die Marke, sondern auch den betreffenden Teil des Geschéftsbetrie-
bes auf Frau Hegnauer iibertragen habe. Die Feststellung stiitzt sich auf die Abtretungs-
erklirung vom 9. Juni 1959, aus der erhellt, daB Frau Hegnauer dic Marke mit dem Ge-
schiftszwelg («avec la partie de lentreprise») tibernommen hat. Das ist Beweiswiirdi-
gung, dic das Bundesgericht bindet. Der Einwand ergibe tibrigens selbst dann, wenn cr
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sachlich zutrife, nichts zugunsten der Beklagten. Diese hitte von 1959 bis 1964 wegen
der funfjahrigen Sperrfrist des Art. 10 MSchG kein Gcebrauchsvorrecht an der Marke er-
wcerben koénnen, und nach Ablauf der Frist wire dic zunichst wirkungslose, aber zu-
lassige Eintragung der Frau Hegnauer als Markcninhaberin giltig geworden (BGE
89 IT 102 ff.; Davip, a.a.O. N. 1, 2, 7, 8 und 9a zu Art. 10 MSchG; TrROLLER, Immatc-
rialgiiterrecht IT S.802f.).

Das Obergericht hat von der Einvernahme des Zeugen Lenzinger, auf den sich die
Beklagte zum Beweise des Einwandes berufen hat, wegen Unerheblichkeit abgesehen.
Eine so begriindete Ablehnung von Beweisantrigen beruht auf vorweggenommencr Be-
weiswiirdigung, die durch Art.8 ZGB nicht ausgeschlossen wird (BGE 84 II 537,
90 IT 309 lit.c, 96 IT 57/58).

2. Eine Marke ist nur dann Gemeingut im Sinnc von Art. 3 Abs.2 MSchG, wenn sie
als Ganzes auf dic Beschaffenheit oder Herkunft der Warc hinweist. Anspiclungen, die
bloB entfernt, mit Hilfe besonderer Phantasie, auf die Beschaffenheit oder Herkunft eines
Erzeugnisses hindeuten, macht eine Marke nicht zur Sachbezeichnung, folglich nicht
ungiiltig (BGE 88 11 380, 93 I1 263 Erw. 2a und dort angefiithrte Urteile). Im vorliegen-
den Fall enthilt das der lateinischen Sprache entnommene Wort «materna» (zur Mutter
gehorig, mitterlich) héchstens eine solche Anspielung auf Waren, zu deren Kennzeich-
nung es nach dem Registereintrag verwendet wird. Es ist daher als Marke schutzfihig.
Die Beklagtc bestreitet dies in der Berufung iibrigens nicht mehr.

3. Daf3 die Wort/Bild-Marke der Beklagten mit der Wortmarke der Kldgerin lcicht
verwechselt werden kann, liegt auf der Hand. Die Beklagte versucht die Verwechslungs-
gefahr denn auch nicht mehr zu widerlegen. Sie macht dagegen geltend, das Ober-
gericht hitte zumindest eine genaue Ausscheidung der Waren vornehmen miissen, fir
welche ihre Marke unzulissig sei;es habe diesc nicht schlechthin nichtig erkldrendiirfen,
zumal es sclber Artikel fiir werdende Miitter und solche fiir Kleinkinder und Neuge-
borene nicht fir gleichartig halte.

Zu ciner solchen Ausscheidung besteht jedoch kein AnlaBl. Art.6 Abs.3 MSchG trifft
nicht schon dann zu, wenn die Erzeugnisse fiir verschicdene Bedirfnisse bestimmt sind
und nicht den gleichen Warenklassen angehoren, sondern nur dann, wenn Verwechs-
lungen ausgeschlossen sind, die Kldgerin nicht als Herstcllerin oder Verkiduferin von
Waren angesehen werden kann, welche aus dem Geschiftsbetrieb der Beklagten stam-
men, oder umgekehrt (BGE 47 II 237, 91 II 15, 96 II 260). Solche Verwechslungen
wiren hier moglich, da beide Parteien, wie aus den Akten erhellt, sowohl Artikel fiir
werdende Miitter als auch Artikel fiir Neugcborene und Kleinkinder anbicten (vgl. BGE
77 1I 336).

MSchG Art. 6, Art.9 und Art.24 lit.a

Verwechslungsgefahr besteht schon dann, wenn nur ein Merkmal der hinterlegten
Marke verwendet wird und dieses charakteristisch und fiir den Gesamteindyuck be-
stimmend st

Keine geniigende Unterscheidbarkeit der Marken < Men’s Club> und <Eden Clubs.
Der Beklagte kann die Einrede der Nichtigkeit der vom Kldger verwendeten Marke
auch dann erheben, wenn sich diese von einer élteren, nicht eingetragenen Dyittmarke
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nicht geniigend unterscheidet, und zwar selbst dann, wenn der Dritte sein Klage-
recht verwirkt hat.

1y a déja risque de confusion lorsqu’un seul élément de la marque déposée est utilisé,
$’1l est caractéristique et détermine Iimpression d’ensemble.

Les marques < Men’s Club s et <Fden Club s ne se distinguent pas suffisamment.

Le défendeur peut aussi exciper de la nullité de la marque du demandeur lorsque’elle
ne se différencie pas suflisamment de la marque antérieure non envegistrée d’un tiers,
et cela méme si le droit d’agir de ce tiers est périmé.

BGE 96 11 400 fI., rés. fr. JT 1971 I 604, Urteil der 1. Zivilabteilung
vom 1. Dezember 1970 und Auszug aus dem Urteil des Handelsgerich-
tes des Kantons Ziirich vom 6. Mirz 1970 1.S. Helena Rubinstein S.A.,
Paris, und Helena Rubinstcin S.A., Spreitenbach, gegen Denner
Vercinigte Filialunternehmen AG, Ziirich, und Denner Supermarkt
AG, Zirich.

Aus den Erwdgungen des Handelsgerichtes Ziirich:

a) Als vollig verschieden mul3 der Sinngehalt der beiden Bezeichnungen betrachtet
werden. Wihrend «Men’s Club> als Klub von Minnern, Minnerverein, noch ein
irgendwie faBbares Bild in der Erinnerung hinterldaf3t, das mit Herrenkosmetika in Zu-
sammenhang gebracht werden kann, erweckt der Ausdruck «<Eden Club», Paradics Klub,
iberhaupt keine bestimmte Vorstellung beim Abnehmer. Nur duBerst phantasievolle
Umwege fithren aus paradiesischer Urspriinglichkeit zu Herrenschénheitsmitteln. Wer
«Men’s Club», d.h. Miannerklub oder Mannecrverein, licst oder denkt, wird sich nicht
von einer Bezeichnung «Eden Clubs, Paradiesverein, irrefithren lassen. Das Wort Eden
verweist auch nicht aufirgendwelche Gedankenverbindungen mit dem Wort «Men»> und
damit dic Marke <Men’s Club>, wie dics z. B. bel Gentlemen oder Sportsmen usw. der
I'all ware. Dic Ersetzung von <Men» durch den einprigsamen und génzlich verschic-
denen Ausdruck <Eden> gibt somit den Marken der Beklagten geniigend Unterschei-
dungskraft (BGE 94 1T 130).

b) Klanglich besteht wohl Ubereinstimmung mit Bezug auf das Wort «Clubs. Auch
hier fragt sich jedoch, ob der Klang der Gesamtmarken sich geniigend voncinander
unterscheidct.

«Eden Club» beginnt in der englischen Aussprache mit einem langen 1. Da das zweite
e tonlos ist, bleibt cs der einzige charaktcristische Vokal. Demgegeniiber spricht sich
«Men» mit cinem halboffenen, kurzen e aus. Auch dic deutsche Aussprache von «Edeno,
mit cinem langen E am Anfang und einem zweiten kurzen e, unterscheidet sich deutlich
vom Wortklang «Men>. «Eden> ist sodann ein zweisilbiges Wort, das mit einem hohen E
oder I beginnt und dann zu einem tonlosen d(e)n abfillt, wahrend das cinsilbige «Men»
mit dem dumpfen nasalen Lippenlaut M beginnt und auf dem einen, gleichen Ton ver-
harrt. Auch dic Konsonanten der beiden Begriffe sind, mit Ausnahme eines einzigen,
verschicden. SchlieBlich gibt der charakteristische Reibelaut S in «Men’s Club> der
klagerischen Marken einen dcutlich differenzierenden Klang. Die Marken «Men’s Club»
cincrscits und «Eden Club> anderseits ténen, gesamthaft gesehen, sehr verschieden.

¢) Die Wortbilder schlieflich sind zwar ungeféahr gleich und weiscn auch in der gege-
benen Schreibart keine ausgepréigt kennzeichnenden Ober- oder Unterldngen auf
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Immerhin ist aber die eine Marke nur mit grof3cn, die andere mit kleinen und grofien
Buchstaben geschrieben. Im Wortbild «Men’s Club» springt zudem das in unserem
Sprachgebiet selten gebrauchte Apostroph deutlich in dic Augen. Ferner leuchtet Eden
in goldenem Priagedruck, wiahrend «Men’s Club» in cinfacher, weiller Druckschrift ge-
halten ist. Im iibrigen ist das Wortbild wenig einprigsam, und sind die itbrigen Unter-
scheidungsmerkmale stark genug, um cine Verwechslungsgefahr bel der Kundschaft
auszuschlieffen.

3. Die Kligerinnen machen geliend, bereits die Verwendung des Wortes «Club» in
ciner Marke weise auf ihr Unternehmen hin. Zu dicser Auflassung trage die intensive
Reklame fiir «Men’s Clubs-Produkte bei. «Club» sel das Kennzeichen der Herren-
Kosmetika der Klagerinnen geworden. Die Beklagten wenden demgegeniiber ein, das
klagerische Zeichen sei schwach.,

a) Eine Markenrechtsverletzung kann darin erblickt werden, dafl ein Zeichen auf
dieselbe Herkunft hinweist wie dic Marke, fur die der Rechtsschutz beansprucht wird.
Es geniigt die Verwechselbarkeit des Unternehmens, aus der dic Ware stammt, um eine
Markc unzulissig zu machen (BGE 87 II 38).

Das Wort «Club> enthilt jedoch keinen Hinweis auf die Herkunft der mit diesem
Zeichen versehenen Erzeugnisse aus dem Betrieb der Klidgerinnen. «Club» ist ein schr
hiufig gebrauchter Ausdruck des tiglichen Lebens, der auch als Kennzcichen, wenn er
als solches anerkannt wird, erst durch die Beifiigung des Wortbestandteils «Men’s» einen
eindcutig vorstellbaren Begrifl vermittelt und einen losen Zusammenhang mit Herren-
kosmetika ergibt. Kein Kiufer solcher Artikel, auch wenn er dic Marke <Men’s Club»
der Kldgerinnen kennt, wird daher beim Vernehmen des Wortes «Club» an ihre Schén-
heitsmittel denken. Schon gar nicht kann angenommen werden, die Phantasiebezcich-
nung «Eden Club>,unterder sich niemand ctwas Bestimmtes vorstellen kann und die auch
nicht auf spezifisch Méannliches verweist, klinge an die Marke der Kldgerinnen an. <Eden
Club»> und «Men’s Club» sind somit auch in dieser Hinsicht deutlich unterscheidbar.

Aus den Erwdgungen des Bundesgerichtes:

2. Die Wortmarken Nr. 222797 «Eden Club> und Nr. 225215 <Eden Club Super
Star» der Beklagten sind zum Teil fiir die gleichen Erzeugnisse bestimmt wie die dlteren
international hinterlegten Wort-Bildmarken Nr. 275029 und 321225 der Kldgerinnen,
namlich fiir Parfiimerien und Toilettcnartikel. Deshalb sind jene nur dann schutzfzhig,
wenn sic sich von diescn durch wesentliche Merkmale unterscheiden (Art.6 Abs. 1
MSchG; Art. 1 des Madrider Abkommens tber die internationale Registrierung von
Fabrik- und Handelsmarken in der revidierten Fassung vom 15. Juni 1957, AS 1964
S.1164).

Den Schutz des Gesctzes genielit die Marke so, wie sie eingctragen ist. Indessen kann
die Gefahr der Verwechslung mit der hinterlegten Marke schon entstehen, wenn nur
eincs threr Merkmale verwendet wird und dieses charakteristisch und fir den Gesamt-
cindruck bestimmend 1st (BGE 93 I1 55/56). Hievon geht zutreffend auch die Vorinstanz
aus. Ihr ist fiir den vorliegenden Fall darin beizupflichten, dafi die Wortbestandteile
«Men’s Club> und «Eden Club» fir die streitigen Marken charakteristisch und daher
miteinander zu vergleichen sind, wihrend der Zusatz «Super Star> in der Marke der
Beklagten als werbemiBige Qualitétsbezeichnung der hinwcisenden Kraft entbehrt,
folglich unbeachtlich ist (vgl. BGE 95 II 467 Erw. 2, 96 I 250 Erw. 2).

Dabei muf3 auf das Erinnerungsvermogen des Durchschnittskdufers Riicksicht ge-
nommen werden, und tiberhaupt auf die gesamten Umstidnde, untcr denen sich der
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Handel mit Waren der in Rede stechenden Gattung abzuspielen pflegt. Hier fallt nament-
lich in Betracht, da3 die Marken der Parteien fir gleichartige Erzeugnisse Verwendung
finden, dal3 diese Erzeugnisse aber nicht nebeneinander im gleichen Geschift verkauft
werden und dal3 es sich um Kosmetika handelt, um Waren des tédglichen Gebrauchs
also, die fiir ein breites Publikum bestimmt sind, von dem fiir die Priiffung der Marken-
unterschicde keine besondere Aufmerksamkeit erwartet werden darf. An die Unter-
scheidbarkeit der Marken sind daher hohe Anforderungen zu stellen (BGE 95 11 194,
358, 465, 93 11 265, 427 und dortige Verwcisungen).

3. Das Handelsgericht vergleicht, durchgehend mit negativem Schlul3, die Zeichen
«Men’s Club> und <Eden Club» nach Sinngchalt, Klang und Wortbild. In keinem
Punkte kann ihm gefolgt werden.

a) Beiden Marken ist das zweite Wort «Club» gemeinsam. Dadurch, dal3 anstelle des
erstenn Wortes «Men’s> in der Marke der Kligerinnen, das Wort » Eden<in der Marke der
Beklagten stcht, erfahrt der Sinngehalt des Ganzen keine Anderung, welche die Ver-
wechslungsgefahr ausschlieBen wiirde. «Club» ist die aus dem Englischen tibernommenc,
im Deutschen und Franzgsischen géngige und allgemein verstandliche Bezeichnung fur
Vereinigungen vorwiegend sportlicher oder gescllschaftlicher Natur. Der Zusatz <Men’s»
bringt eine Beteiligungsbeschrinkung auf Méanner, wihrend «Eden» in dieser Hinsicht
necutral bleibt, dem «Club> einfach einen Namen gibt, der vorerst die Moéglichkeit allge-
meiner Zugénglichkeit, also auch fiir Ménner, offen laB3t. Doch keine der beiden Wort-
verbindungen stellt eine Beziehung zu irgendeiner Sache her. Sie mogen viclerlei Vor-
stellungen im weiten Bereich des Vercinswesens und allbekannter Vereinszwecke her-
vorrufen. Zu Kosmectika, und iitberhaupt zu einem bestimmten Gebrauchs- oder Kon-
sumgcgenstand, schaflt oder vermittelt <Men’s Club» so wenig wie <Eden Club: eine
Beziehung, die anders als mit Hilfe abliegender phantasievoller Uberlegungen faBbar
wiére.

b) Auch klanglich erscheint die Verwechslungsgefahr nicht als hinreichend ausge-
schlossen. Wiederum bewirkt zunichst die Identitit des zweiten Wortes «Club» eine
einpragsamc Ubereinstimmung. Die vom Handelsgericht fir die Wertung des Wortes
«Eden» herangezogene englische Aussprache hat Bedeutung insofern, als von da her der
tonlose Abfall des Vokals E in der zweiten Silbe stammt. Im tibrigen kann sie auller acht
gelassen werden. Im Deutschen, zumindest fir das schweizerische Sprachgcebict, ist
<Eden> kein Fremdwort. Decutsch gesprochen liegt der Akzent auf dem hohen langen
Anfangsvokal E, wihrend der gleiche zweite Vokal, wie erwihnt, zwischen den Konso-
nanten D und N tonlos bleibt. E ist also in <Ed(¢)n> wie in <Men’s> der einzige, den
Wortklang bestimmende Vokal. Fir beide Marken ergibt sich die ndmliche Vokalfolge
E-U. Zwar fehlen in <Ed(e)n> die Anfangs- und Endkonsonanten M und S aus<Men’s),
in <Men’s> der Zwischenkonsonant D aus Ed(e)n. Die infolgedessen tcilweise klangliche
Verschiedenheit ist aber nicht derart uniiberhérbar und haftend, daf3 ihretwegen der
Gesamtklang der Marken sich deutlich unterscheiden lieBe.

¢) Von den Wortbildern sagt das Handelsgericht, sie seien «ungefihr gleich» und
wicsen «in der gegebenen Schreibart keine ausgepriagt kennzeichnenden Ober- und
Unterlangen auf». Dem kann nur beigestimmt werden.

Daf3 die eine Marke mit grof3en, die andere mit kleinen und groBen Buchstaben ge-
schrieben sei, ist zwar richtig fiir den derzeitigen Gebrauch (vgl. Erw. 1¢), aber nicht
geeignet, Eindruck und Erinnerung cntscheidend zu beeinflussen (BGE 93 II 266).
Hinzu kommt, da3 die Marke <Eden Club» in grossen Buchstaben hinterlegt ist und
jederzeit so verwendet werden kénnte. Ebensowenig ist innerhalb der gegebenen Wort-
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verbindung das Fchlen des Apostroph aus <Men’s> ¢in hinreichendes Unterscheidungs-
merkmal.

Fir den Vergleich zwischen dem goldenen Prigedruck, in dem das Wort <Eden» auf
den vorgclegten Warenmustern angebracht ist, und der einfachen weillen Druckschrift,
in der die Worte «Men’s Club» gchalten sind, gilt dasselbe wie fiir die Schreibart.

Die Vorinstanz selber scheint denn auch auf derlei Besonderheiten nicht maBgeblich
abzustellen, sondern erachtet «die tibrigen Unterscheidungsmerkmale» als stark genug,
um eine Verwechslungsgefahr bei der Kundschalt auszuschlieBen, was indessen, wie
dargetan, nicht zutrifft.

4. Nichts dndert an der Verwechslungsgefahr der vom Handelsgericht hervorgeho-
bene Umstand, daf} in den Markcen der Klidgerinnen «neben «Men’s Club» die Firmen-
marke Helena Rubinstein tragendes Element ist». So hat das Bundesgericht bereits fur
eine aus Bild und Firmennamen gebildete Marke befunden (BGE 93 11 428 f. Erw. 3).
Grundsitzlich verhalt es sich fir cine allein oder vorwiegend aus Wortbestandteil und
Firma bestehende Marke nicht anders. Ubrigens, wenn hier zwar der als Hausmarke
verwendete Firmenname «Helena Rubinstein> zusammen mit «Men’s Club> hinterlegt
wurde, ist ¢s doch nicht so, dal} er aul sdmtlichen Erzeugnissen der Kldgerinnen «dcut-
lich wahrnehmbar» steht, wie die Vorinstanz unterstellt. Auf der Hiille des « Deodorant
Stick» beispiclsweise ist er auf der Riickseite angebracht, und gleich scheint es, nach dem
Katalog zu vermuten, bei der Tube der «Shaving Cream» zu sein. Jedenfalls aber er-
scheint der Wortbestandteil <Men’s Club» neben dem Firmennamen nicht als bloe
Nebensichlichkeit, sondern er ist und bleibt, auch nach vorinstanzlicher Annahme, in
den Marken der Kligerinnen ein charakteristisches, ftir den Gesamteindruck bestim-
mendes Element. Anderseits erwiachst der Marke der Beklagten aus dem Fehlen des
Firmennamens kein unterscheidungskriftiges wesentliches Merkmal, wie es Art.6
Abs.1 MSchG verlangt. Sogar die gegenteilige Frage, ob die Einfugung der cigenen
Firma in die Zweitmarke durch den Nachahmer die Verwechselbarkeit mit der Erst-
marke aufhebe, wurde vom Bundesgericht sowohl marken- wie wettbewerbsrechtlich
negativ entschieden (BGE 93 II 269 f., 430).

Des weiteren kann nicht entgegengehalten werden, daf3 <Club» ein schr hiufig ge-
brauchter Ausdruck des tdglichen Lebens sei. Als Warenzeichen fiir Kosmetika ist das
Wort «Club> kein solcher Ausdruck. Auch die Verbindung von «Club» mit «<Men’s» ver-
mittelt, als Kennzcichen, wie gezeigt wurde, noch keinen «cindeutig vorstcllbaren
Begriff», noch hat sic an sich cinen sci es nur losen Zusammenhang mit Herren-
Kosmetika. Worauf es ankommt ist nicht, ob ein Kédufer solcher Artikel, der die Marke
der Kldgerinnen «Men’s Club» und deren Bestimmung kennt, an ihre Mittcl beim Ver-
nehmen allein des Wortes «Club> denkt, sondern ob bei ithm cine derartige Gedanken-
ibcrtragung sich einstellen kann, wenn er der Marke <EDEN CLUB: oder «Eden Club»
als Kennzeichen fur Herren-Kosmetika begegnet. Dicse Verwechslungsgefahr ist ge-
mif den angestellten Erwdgungen nicht auszuschlieBen. Und selbst wenn «Men’s Club»
ein schwaches Zeichen scin sollte, wiirde cs deswegen den Schutanspruch nicht verlieren,
noch wiren an dic Unterscheidungskraft einer jiingeren Marke geringere Anfordcrun-
gen zu stellen (BGE 93 11 267).

5. Die Beklagten machen geltend, die Marke «Men’s Club» der Kldgerinnen sei nicht
schutzwirdig, weil teils identisch und teils synonym mit dem von der Firma Dr. Cattani
in Zirich seit dem Jahre 1961 fiir Kosmetika beniitzten Zeichen «Club Adam>. Hiezu
brauchte das Handelsgericht nicht Stellung zu nehmen, da cs die Verletzung der Marke
der Kldgerinnen durch die Marke der Beklagten verneinte.
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Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes geniel3t eine gegen Art.6 MSchG ver-
stoflende Marke keinen Schutz, und kann sich jeder daran Interessierte auf ithre Nichtig-
keit berufen (BGE 91 II 5 ff.). Art.6 MSchG verlangt fiir die zur Hinterlegung ge-
langende Marke die deutliche Unterscheidbarkeit von bereits eingetragenen Marken.
Hinterlegung und Eintragung wirken aber nicht konstitutiv, sondern sie sind nur ge-
méaf Art.4 MSchG die Voraussetzungen fiir den Anspruch auf gerichtlichen Schutz der
Marke und schaffen gemia3 Art.5 MSchG bis zum Beweis des Gegenteils die Vermutung
zugunsten des Hinterlegers, dal3 er der wahre Berechtigte sei, wiahrend das Recht an der
Marke schon durch den der Hinterlegung vorangehenden befugten markenmifligen
Gebrauch des Zeichens erworben wird (BGE 93 II 49/50 und dortige Verweisungen;
vgl. Davip, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, 2. Auflage, S. 108
N.2 zu Art. 4, S. 116 f. N. 5-8 und S. 120 f. N. 16-19 zu Art. 5). Die Gebrauchsprioritét
geht also der Prioritit der Eintragung vor. Davon ausgehend wurde entschieden, daf3 auf
nicht eingetragene Marken Art.9 MSchG analog anwendbar ist (BGE 93 II 50). Des-
gleichen miissen bei Verwechselbarkeit einer cingetragenen mit einer gebrauchsilteren
nicht eingetragenen Marke fiir diese die vom Bundesgericht zu Art.6 MSchG ent-
wickelten Grundsitze analog gelten, muB} insbesondere von jedem Intcressierten, wie
das bessere Recht des fritheren Hinterlegers gegentiber einem spateren Hinterleger, das
bessere Recht des ersten Beniitzers gegeniiber dem ersten Hinterleger angerufen werden
kénnen.

MaBgebend ist somit nicht die spatere Eintragung der Marke «Club Adam>, auf
welche die Kldgerinnen verweisen, und wire ebenso wenig eine Verwirkung des Klage-
rechts der Firma Cattani, die sic annchmen (BGE 91 II 9). Erheblich und vorab zu
kldren ist vielmchr, ob und scit wann, fiir welche Waren und wie ein Zeichen «Club
Adam> markenméBig verwendet wurde, und danach ob unabhingig von den Hinter-
legungsterminen gegeniiber den Marken der Klidgerinnen eine Gebrauchsprioritit be-
steht. Dabei handelt es sich um Tatfragen. Die Sache ist daher an das Handelsgericht
zuriickzuweisen, damit es die fehlenden Feststellungen treffe und priife, welche Folge-
rungen daraus in Hinsicht auf die Einrede der Beklagten zu ziehen sind.

MSehG Art. 6 und Art. 9, UWG Art. 1 Abs.2 lit.d, PVUe Art. 8

Die Kosmetikmarken « Pond’s> und < Respond> sind nicht verwechselbar; es handelt
sich allerdings um einen Grenzfall.

Die Klage auf Feststellung der Nichtigkeit einer Marke geniigt nicht fir die
Lischung der Marke wegen Nichtgebrauchs wihrend mehr als drei Jahren; es hiitte
auf Lischung geklagt werden miissen.

Die Verwendung einer Marke, die nach MSchG erlaubt tst, verstifit nicht gegen
Treu und Glauben.

Die Marke «Respond> verletzi den Handelsnamen Chesebrough-Pond’s nicht.

1l nexiste pas de risque de confusion entre les marques <Pond’s> et «Respond>
utilisées pour des cosmétiques; il s*agit toutefois d’un cas limate.

L’action tendant uniquement & la constatation de la nullité d’une marque ne permet
pas la radiation pour défaut d’usage pendant plus de trois ans; il awrait fallu
expressément agir en radiation.
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Lutilisation d’une marque autorisée par la LM ne viole pas le principe de la
bonne fo.
La marque <Respond> ne viole pas le nom commercial Chesebrough-Pond’s.

BGE 97 11 78 ff., rés. fr. JT 1971 1 605, Urteil der I. Zivilabteilung vom
16. Februar 1971 i.S. Chesebrough-Pond’s Inc. gegen Colgate-
Palmolive Company.

Aus den Erwdgungen:

1. Das Handclsgericht stellt fest, die Beklagte habe die Marke «Respond>» bisher in der
Schweiz nicht verwendet. Nach der Auffassung der Klédgerin hitte die Vorinstanz
deswegen auf Léschung der Marke erkennen miissen, weil nach Art.9 MSchG das
Gericht diesc MafBnahme anordne, wenn cine Marke wihrend drel aufeinanderfolgen-
den Jahren nicht gebraucht werde und ihr Inhaber die Unterlassung des Gebrauches
nicht hinreichend zu rechtfertigen vermoége.

Diese Auffassung geht fehl. Die Klédgerin tibersicht, daBB der Richter die Léschung
gemiB Art. 9 MSchG nicht von Amtes wegen, sondern nur auf Klage einer interessierten
Partei anordnen kann. Die richterliche Anordnung setzt selbst dann eine Klage voraus,
wenn man davon ausgeht, das Recht an der Marke gehe nach dreijjahrigem Nicht-
gebrauch, fur den der Inhaber keine Griinde angeben kann, von selbst unter (BGE 93
I 50). Diese Voraussetzung ist hier nicht erfillt. Die Kligerin wies im kantonalen Ver-
fahren wiederholt auf den Nichtgebrauch der streitigen Marke hin, klagte jedoch nicht
auf Loéschung der Marke <Responds; sie verlangte blol die Feststellung, daB diese
Marke wegen Verwechselbarkeit mit der Wortmarke «Pond’s> nichtig sei. Unter diesen
Umstdnden hatte die Beklagte keinen AnlaB3, den von ihr zugestandenen Nichtgebrauch
zu rechtfertigen, noch 148t sich sagen, die Vorinstanz habe Art.9 MSchG verletzt.

Sollte die Klagerin mit ihrer Kritik in der Berufung Versdaumtes nachholen wollen, so
wire das Begehren neu und daher gemal3 Art. 55 Abs. I lit.b OG nicht zu horen.

2. Die Wortmarke «Respond> der Beklagten ist fiir Erzeugnisse bestimmt, die sich
ihrer Natur nach nicht gidnzlich von den Waren unterscheiden, fiir welche die dlteren
Pond’s Marken der Klagerin in das schweizerische Register eingetragen wurden; aus
den Warenverzeichnissen erhellt im Gegenteil, dal sie sich zum Teil auf gleichartige
Erzeugnisse bezieht. Die Marke der Beklagten ist daher nur giiltig, wenn sie sich durch
wesentliche Merkmale von denjenigen der Kldgerin unterscheidet (Art.6 Abs.1 und 3
MSchG). Die Unterscheidbarkeit hiangt vom Gesamteindruck ab, den die Marken, jede
fiir sich betrachtet, in der Erinnerung des letzten Kéufers der Ware hinterlassen (BGE
92 II 275 und dort angefiihrte Urteile).

a) Die Klagerin macht geltend, der Verwechselbarkeit der Marken stehe deren an-
geblicher Sinngehalt nicht entgegen, wie auch das Handelsgericht richtig erkannt habe.
DalB dic Vorinstanz der Klagerin in diesem Sinne beigepflichtet habe, ist dem ange-
fochtenen Urteil indes nicht zu entnehmen. Das Handelsgericht fiihrt aus, selbst wenn
die Marken «Pond’s> und <Respond» bel der groen Masse von Kéaufern gewisse Ge-
dankenassoziationen auslésen sollten, licBen sich in threm Sinngehalt keinerlei Ahnlich-
keiten erkennen, welche zu Verwechslungsgefahr fithren kénnten. Die Vorinstanz sagt
also nicht, der Sinngehalt schlieBe eine Verwechslungsgefahr nicht aus; sie verneint
vielmehr, dafl vom Sinngehalt her eine solche Gefahr bestehe. Nach der Auffassung der
Kldgerin haben die in Frage stehenden Marken jedoch keinen bestimmten und jeder-
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mann erkennbaren Sinn, der im Erinnerungsbild einen solchen Eindruck hinterlassen
konnte, daB3 er die nach Wortlaut und Wortbild vorhandene Verwechslungsgefahr zu
beseitigen vermdchtc.

Die Sinndeutungen, welche die Beklagte der Marke Pond’s mit Hinweisen auf dic
englischen Worter «pond» (Teich), «pound» (Gewicht) oder auf das franzésische Verb
«pondre» (Eicr legen) geben will, sind gesucht und iiberzeugen nicht. «Pond’s> 148t sich
mit der Vorinstanz am chesten als Eigenname in der Schreibweise des sichsischen
Genitivs, «Respond» als Antwort oder Wechsclgesang verstehen. Aber auch so ergibt
sich aus dem Sinn der Worte kcinerlei Sachbezogenheit fiir die Marken. In ithrem Sinn-
gehalt sind daher weder Ahnlichkeiten, weclche Verwechslungen der beiden Marken
begiinstigen, noch wesentlichc Unterschiede zu erkennen, welche eine Verwechslungs-
gefahr ausschlieBen wiirden.

b) Nicht zu verkennen ist dagegen, daf3 die Marken «Pond’s> und «Respond» einander
in Klang und Schriftbild wegen der gemeinsamen Silbe «Pond> nahe kommen. Diese
Ahnlichkeit ist der Vorinstanz nicht entgangen. Das Handelsgericht findet aber, daf3 dic
beiden Marken trotzdem einen wesentlich verschiedenen Gesamteindruck erwecken, weil
die Marke der Kldgerin cine typische Form des Genitivs, das Zeichen der Beklagten hin-
gegen die Vorsilbe «(Res» aufweise; zu bertcksichtigen sci zudem, daf3 die Erzeugnisse
der Klagerin verhilinismafBig teuer seien und der Kunde bei solchen Waren mchr als
sonst auf die Marke achte. Die Klagerin hilt diese Unterschiede jedoch fiir Nebenséch-
lichkeiten, welche die Verwechslungsgefahr nicht ausschlossen.

Da@ die Marke der Beklagten jene der Klidgerin vollumféanglich enthalte, wie in der
Berufung behauptet wird, trifft nicht zu. Der Apostroph und der nachgestellte Buchstabe
S, die im Zeichen der Beklagten fehlen, gehéren zur Marke der Kldgerin und sind nicht
zu Ubersechen. Wenn dicser Besonderheit auch nicht schlechthin kennzeichnende Kraft
zukommt, ist doch unverkennbar, daB sie am Ende eines cinzelnen, als Eigenname cr-
scheinenden Markenwortes vicl eher zur Unterscheidung taugt, als innerhalb einer
Wortverbindung. Es 1408t sich auch nicht sagen, ein durch Apostroph abgetrenntes S
werde selbst im deutschen Sprachbereich nicht regelmifiig ausgesprochen; jedenfalls
findet eine solche Behauptung in der allgemeinen Erfahrung keinen Riickhalt. Der Ein-
wand sodann, im Franzésischen werde ein S am Ende eines Wortes wie «Ponds nicht
ausgesprochen, gcht fehl; es geht hier weder um cin franzésisches Wort noch um eine
franzosische Schreibweise, sondern um die Wortmarke «Pond’s», die auch im franzési-
schen Sprachgebiet sehr beckannt ist und richtig ausgesprochen wird. Im Italicnischen
verhilt es sich nicht anders.

Den durch die Vorsilbe Res bewirkten Unterschied zwischen den beiden Marken halt
die Klégerin fiir nennenswecrt, unter Hinweis auf die Marken «Midoy und «Smidor>,
«Dogma> und «Dog>, die das Bundesgericht als verwcechselbar erachtet hat (BGE 73 11
63, 82 11 543), aber nicht fiir wesentlich. In den angefiithrten Fillen wurde vor allem auf
den Wortklang abgestellt, der die Verwechslungsgefahr begtinstigte. Hier weist die
jungere Marke eine vorangestellte zweite Silbe auf, welche die Aussprachekadenz ver-
schiebt und damit auch den Wortklang verdndert. Freilich ist nach BGE 82 II 542 cin
besonders strenger MaBstab anzulegen, wenn eine neue Wortmarke sich von einer be-
stehenden bloB3 durch einige abgetrennte oder beigefiigte Buchstaben unterscheidet.
Dieser Grundsatz bedarf jedoch der Verdeutlichung, da diec Verdnderung in Klang und
Bild sehr unterschiedlich ausfallen kann, je nachdem wo sie vorgenommen wird, am
Anfang oder am Ende des Wortes, und ob um Silben oder blo um Buchstaben gekiirzt
oder ergidnzt wird. Beispielc dafiir sind die Marken «Sihl> und «Silta cinerseits sowic
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«Sihl> und «Cosil> anderseits. Zwischen den ersten beiden wurde die Verwechslungs-
gefahr bejaht, zwischen den letzteren dagegen verneint (BGE 77 I 324, 92 IT 275).

¢) Die Vorinstanz verneint auch, daff der Konsument die Marke «Respond> als
Sericnmarke der <Pond’s>-Reihe betrachten koénntc, weil die Marken der Kligerin
durchwegs das Wort «Pond’s> enthielten; eine Ausnahme mache einzig die Marke
«Ponderma>, in der das Stammwort leicht verdndert vorkomme.

Diese Feststellung beruht nach der Auffassung der Kligerin auf einem offensichtli-
chen Verschen, da auch die Marke «CP Chesebrough-Pond’s> zu den Ausnahmen ge-
hore. Dal3 diese Marke im schweizerischen Register cingetragen ist, ergibt sich aus den
Akten, nicht aber, dal3 die Bezcichnung «Chesebrough-Pond’ss auf allen Packungen der
Kligerin oder ihrer Konzerngesellschaften vorkommt, wie in der Berufung behauptet
wird. Hieriiber ist auch der Klageschrift und dem Protokoll des Handelsgerichts nichts
zu entnehmen, noch ist die Behauptung durch Musterpackungen belegt. Die Be-
hauptung ist viclmehr neu und daher nicht zu héren (Art.55 Abs. 1 lit.c OG). Damit ist
auch dem weitern Einwand der Boden cntzogen, das Publikum habe sich nachgerade
daran gcwéhnt, daf3 vor dem Stamm «Pond’s> noch etwas stehe. Die Marke«Ponderma»,
die eine Erginzung nicht vor, sondcrn hinter dem (unvollstindigen) Stammwort auf-
weist, vermochte eine solche Gewthnung nicht zu bewirken. Diese Marke {4llt iibrigens,
wie dic Vorinstanz mit Recht bemerkt, ehcr aus der «Pond’s»>-Reihe, und von der Marke
<Respond>» 148t sich im Ernst nicht behaupten, sie erwecke den Eindruck, daf3 sie in diese
Reihe gehore.

d) Die Auffassung des Handelsgerichtes, eine Verwechslungsgefahr zwischen den
Marken «Pond’s> und <Respond> sei zu verneinen, ist somit nicht zu beanstanden, wenn
auch einzurdumen ist, daB es sich namentlich wegen ihrer Ahnlichkeit im franzasischen
Sprachbereich um einen Grenzfall handelt. Bei diesem Ergebnis kann offen bleiben, ob
dic Waren der Kligerin verhdltnismiBig teuer sind und diesem Umstand bei den
heutigen Einkommensverhiltnissen cinc besondere Bedeutung zukidme.

3. Von unlauterem Wcttbewerb kann nach dem angefochtenen Urteil schon deshalb
nicht die Rede sein, weil die Parteien in der Schweiz nicht in wirtschaftlichem Wettbe-
werb miteinander stehen. Dics trifft indes, wie beide Partcien tibereinstimmend erkldren,
nicht zu. Es liegt daher ein Versehen vor.

Daf3 die Marke der Beklagten die Markenrechte der Kldgerin nicht verletzt, schlie3t
unlauteren Wettbcwerb nicht aus. Dieser kann in Handlungen oder MalBnahmen
liegen, die vom Markenschutzgesctz nicht erfaBt werden. In der Klageschrift beruft die
Kldgcerin sich auf Art. 1 Abs.2 lit.d UWG, und in der Berufung fiihrt sie aus, die Ver-
wechslungsgefahr nach MSchG und UWG sei aus den glcichen Griinden zu bejahen.
Nachdcm eine solche Gefahr nach MSchG verneint worden ist, bleibt fir die Anwen-
dung von Art.1 Abs.2 lit.d UWG indes kein Raum mehr. Die Verwendung einer
Marke darf nicht als Versto3 gegen Treu und Glauben gewcrtct werden, wenn sie nach
dem Markenschutzgesetz erlaubt 1st (BGE 92 1T 265 und 277 f.; 95 II 198). Andcre
Handlungen aber, namentlich die Beniitzung verwcchselbarer Ausstattungsmerkmale,
sind nicht dargetan.

DaB die Beklagte durch die Verwendung der Marke «Respond» in die Firmen- oder
Personlichkeitsrechte der Kldgerin eingreife, wie diese unter Berufung auf Art.8 PVUe
behauptet, 146t sich schon deshalb nicht sagen, weil die Firma der Kligerin aus den
Worten «Chesebrough> und «Pond’s» besteht. Ob die Firma der Kldgerin selber oder nur
die ihrer Genfer Zweigniedcrlassung im schweizerischen Handelsregister eingetragen sei,
ist offen. Je nachdem genief3t sie firmenrechtlichen oder blof3 wettbewerbs- und persén-
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lichkeitsrechtlichen Schutz (BGE 90 I1 197 f.). Der Einwand der Klédgerin, ihr Handels-
name stehe auf den Verkaufspackungen ihrer Erzeugnisse und die Schreibweise der
Firma sci dem Publikum seit mehr als 15 Jahren bekannt, ist neu und daher auch in
diesem Zusammenhang nicht zu héren. DaB ihr Handelsname sonstwic in Verbindung
mit «Pond’s»-Erzeugnissen dem kaufenden Publikum nahe gebracht worden sei, legt sie
nicht dar; in der Berufung rdumt sie vielmehr selber cin, daf3 das Publikum schon wegen
der Schwierigkeit, das Wort «Chesebrough» richtig auszusprechen, sich kaum erinnere,
worum es gehe. Doch wie dem auch sci, gegeniiber dem fremdsprachigen Doppelnamen
«Chescbrough-Pond’s» birgt die Marke «Respond> jedenfalls keine Téduschungs- oder
Verwechslungsgefahr.

MSchG Art. 6, UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d, Firmenrecht

Der Gleichnamige hat das Recht zur Verwendung seines Namens in der Einzelfirma
und als Marke zur Kennzeichnung seiner Waren; er hat lediglich im Rahmen des
Maglichen fiir unterscheidungskriftige Qusdtze zu sorgen.

In bezug auf die Firma geniigt der Gleichnamige diesem Eyfordernis durch Qusatz
des Anfangsbuchsiabens seines Vornamens.

In bezug auf die Marken sind im konkreten Fall die Kombinationen «Seitz-Ventile >,
«Seitz-Ventile Wetzikon-Ziirich » und «Seitz-Control > ungeniigend.

Gdnzliche Warenverschiedenheit ist nicht schon anzunehmen, wenn die Erzeugnisse
sich in technischer Hinsicht unterscheiden, fiir verschiedene Bediirfnisse bestimmt
sind und nicht gleichen Warenklassen angehoren. Entscheidend ist vielmehr, ob
Verwechslungen ausgeschlossen sind.

Eine markenrechtsverletzende Fintragung kann nicht konstitutiv nichtig erkldrt
werden; die Nichtigheit ist gerichilich festzustellen.

Die Beschrinkung eines allgemein gehaltenen Unterlassungsbegehrens auf die darin
als Beispiele erwdhnten Verletzungsformen ist keine Klagednderung und somit
zuldssig.

Keine Verwirkung bet Entdeckung des Verletzers erst nach 8 Fahren, sofortiger
Verwarnung und nach Scheitern von Vergleichsgesprichen Klage 15 Monate nach
der ersten Verwarnung.

Urteilveriflentlichung in Fachzeitschriften angeordnet, in Tageszeitungen ver-
weigert.

L’ homonyme a le droit d’utiliser son nom comme raison individuelle ou comme
marque pour désigner ses marchandises. Dans la mesure du possible, il doit ajouter
des éléments distinctifs.

En ce qui concerne la raison de commerce, " homonyme satisfart a cette exigence en
ajoutant I’initiale de son prénom.

En ce qui concerne la marque, in casu les combinaisons <Seitz-Ventile>, «Seitz-
Ventile Wetzikon-Liirich> et «Seitz-Control> ne suffisent pas.
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Les produits ne sont pas encore d’une nature totalement différente lorsqu’ils se
différencient du point de vue technique, répondent & des besoins différents et n’ appar-
tiennent pas a la méme classe. Ce qui est décisif ¢’est le fait que des confusions soient
exclues.

Un enrvegistrement violant une marque ne peut pas étre déclaré nul avec effet consti-
tutif; la nullité doit étre constatée par le Tribunal.

La limitation d’une demande en cessation aux seules formes de violation gu’elle
mentionne d titre d’exemples, ne constitue pas une modification de la demande et par
conséquent est lictte.

Il 7’y a pas péremption si [’ auteur de la violation, découvert 8§ ans aprés, est immé-
diatement mis en demeure et que la demande est introduite 15 motis aprés, ensuite de
I*échec des pourparlers.

Fugement ordonnant la publication dans des journaux professionnels mais la
refusant dans des quotidiens.

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Ziirich vom 20. November 1970
und Urtell der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes
vom 11. Mai 1971 1.S. Seitz-Werke GmbH gegen E. Seitz.

Aus den Erwdgungen des Handelsgerichtes:

I. Am 22. Januar 1970 reichte dic Klédgerin, ein deutsches Unternehmen der Maschi-
nenindustrie, das seit 1887 besteht, und vor allem Maschinen und Einzelteile, auch
Ventile, fiir die Getrdnkeindustric herstellt, gegen den Beklagten, der sich unter ande-
rem mit der Konstruktion und Herstellung von Elektro-Magnetventilen befafit, Klage
ein. Am 27. April 1970 ersuchte die Klidgerin sodann um ErlaBl vorsorglicher MaB-
nahmen. Das Handelsgcricht entsprach threm Begchren mit Beschluf3 vom 28. Mai 1970
teilweise, und dic II. Zivilkammer des Obergerichtes bestitigte diesen Beschluf3 mit
Rekursentscheid vom 24. September 1970.

IT. Mit thren Antrdgen Nr. lc, Nr. 3, letzter Halbsatz, und Nr. 4 macht die Kldgerin
dem Beklagten die Fithrung seiner Firma streitig. Dabei lcitet sic thren Anspruch aller-
dings nicht aus firmenrechtlichen Vorschriften, sondern aus dem Markenschutz- und
Wettbewerbsrecht her. Mit Bezug auf dicse Antrdge ist daher zu priifen, ob sich der
Beklagte einer Verletzung der Markenrechte der Klidgerin oder des unlauteren Wett-
bewerbes durch die Fithrung dieser Firma schuldig gemacht hat.

Unter firmenrechtlichen Gesichtpunkten féllt bei der Prifung dieser Frage ins Ge-
wicht, dal3 an dic firmenrechtliche Abgrenzung von am Wetthewerb teilnehmenden
Unternchmen weniger strenge Anforderungen gestellt werdcen, als an die markenrecht-
liche und wectthewerbsrechtliche Unterscheidbarkeit. Als Inhaber einer Einzelfirma
muBte der Beklagte im vorliegenden Fall den wesentlichen Inhalt sciner Firma gemaf3
Art.945 Abs.1 OR aus seinem Familiennamen, und zwar mit oder ohne Vornamen
bilden. Dieser Vorschrift entspricht dic im Handelsrcgister eingetragene Firma des Be-
klagten, E.Seitz. Obwohl dazu nicht verpflichtet, hat er den Anfangsbuchstaben seines
Vornamens in die Firma aufgenommen, was bereits einen Unterschied zur Firma der
Kligerin bewirkt. Auf weitere, gema3 Art.944 Abs.1 OR mogliche Zusétze hat der
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Beklagte verzichtet. Ein seiner Firmenbildung entgegenstehendes Hindernis im Sinne
von Art. 946 Abs.1 OR (Bestehen ciner am ndmlichen Ort cingetragenen, gleichlauten-
den Einzelfirma) hat die Kldgerin nicht behauptet. Sind aber diese gesetzlichen Voraus-
setzungen erfillt, bzw. liegen keine der erwidhnten firmenrechtlichen Hindernisse vor,
so kann von eincm unbefugten Gebrauch der fraglichen Einzclfirma im Sinne von
Art.956 Abs.2 OR nicht dic Redc sein, und es ist ein Unterlassungsanspruch der
Klégerin insoweit aus diesem Grunde nicht gegeben.

Auch marken- und wettbewerbsrechtlich ist die bloBe Fihrung der Firma nicht zu
beanstanden. Gemif3 Art.1 Ziff.1 des Markenschutzgesetzes (MSchG) wird die Ge-
schiftsfirma zwar als Fabrik- und Handelsmarke betrachtet, genief3t aber gemiafl Art.2
MSchG nur dann den Schutz dieses Gesetzes, wenn sie als Marke gebraucht wird. Mit
anderen Worten: Die Bedeutung ciner Marke erwirbt die Geschiftsfirma erst mit ihrer
markenmifigen Verwendung. Sie kann demnach von diesem Gesetz geschiitzte Rechte
anderer crst dann verletzen, wenn sic als Marke im Sinne von Art. 1 Ziff.2 MSchG zur
Unterscheidung oder zur Feststcllung der Herkunft von Erzeugnissen oder Waren dient
und auf diesen selbst oder deren Verpackung angebracht ist. Die bloBe Fithrung einer
Geschiftsfirma stellt indessen keine markcnmiflige Verwendung im Sinne des Gesctzes
dar und kann deshalb auch nicht aus markenrechtlichen Gesichtspunkten untersagt
werden.

Das Namliche gilt auch in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht. Mit der Fiihrung einer
Geschiftsfirma allein greift der Teilnehmer am wirtschaftlichen Wettbewerb in diesen
noch nicht ein, sondern erst mit ihrer Verwendung und Ausniitzung im Wirtschafts-
leben gegeniiber Konkurrenten; also erst mit eigener Geschéftstitigkeit, etwa Kauf und
Verkauf oder Herstellung und Vertrieb von Waren, firr welche er Rechnungen ausstellt
oder Reklame macht, unter Berufung auf seine Firma. Wer aber eine Geschiftsfirma
lediglich eintragen 148t und fiihrt, ohne damit in der beispielsweise geschilderten Art am
Wirtschaftsleben teilzunehmen, kann nicht unlauter handeln und untersteht dem Wett-
bewerbsgesetz nicht. Dic Klédgerin ist daher mit ihren Begehren Nr. 1c, Nr. 3, letzter
Halbsatz, und Nr. 4 abzuweisen.

III. Die Kldgerin macht aulerdem geltend, der Beklagte habe die Wortmarke Seitz
in Alleinstellung, wie auch in Kombination mit anderen Wortern, markenmif3ig zur
Kennzeichnung seiner Produkte verwendet und dadurch Art.24 MSchG verletzt.
Dariber hinaus habe er gegen Art. 1 Abs.2 lit.d UWG verstoflen, indem er bei seincr
Teilnahme am wirtschaftlichen Wettbewerb, z.B. in Inseraten und auf Katalogen, die
Bezeichnung Seitz in Alleinstellung und in Verbindung mit andcren Bezeichnungen ge-
braucht habe. Der Beklagte bestreitet, je die Bezeichnung Seitz in Alleinstellung ver-
wendet zu haben; daneben sei immer das Signet (Bildmarke) «S» gebraucht worden.
Zudem hilt er seine abweichende Schreibweise der Marke Scitz im Vergleich mit der-
jenigen der Kldgerin fir wesentlich. Er habe auch nie die Absicht gehabt, und er habe
sie auch heute nicht, das Wort Scitz in Allcinstellung zu verwenden. Daher sei ein Ver-
bot mit Bezug auf diesen Sachverhalt nicht gerechtfertigt. Im weiteren hat der Beklagte
in Abrede gestellt, dafl zwischen dcn Parteien ein Wettbewerbsverhiltnis bestehe. Er
fabriziere Magnetventile (Elektro-Ventile), welche mit den kldgerischen Flaschenabfill-
ventilen nicht das geringste zu tun hitten. Ein Konkurrenzverhéltnis bestehe somit
zwischen den Partcien nicht.

1. Es ist unbestritten und durch die eingelegten Akten der Klédgerin erwiesen, daf in
den von dieser hergestellten Abfiillmaschinen fir die Getrdnkeindustrie Ventile Ver-
wendung finden, und dal3 die Klidgerin auch Ventile und Steuerorgane als Einzelteile
vertrcibt. Die Firma des Beklagten beschéftigt sich mit der Herstellung und mit dem
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Vertrieb von Elektro-Ventilen und Spezialmaschinen. Es liegt auf der Hand und bedarf
angesichts der Rechtsprechung (vgl. BGE 77 II 331 11.; 81 IT 284 fI.; 84 11 314 fI. und
87 II 108 I.) keincr Erorterung, daf3 dic Produkte der Parteicn, mit welchen sic am
Wirtschaftsleben teilnchmen, im Sinne von Art.6 Abs.3 MSchG nicht ganzlich ver-
schieden voneinander sind, sondern dafB sie einander mindestens dhneln, so daB3 an die
von den Konkurrenten verwendeten Marken die normalen Anfordcrungen gemil
Art.6 Abs. 1 und 2 MSchG (Unterscheidung durch wesentliche Merkmale, bzw. Unver-
wechselbarkeit) gestellt werden missen. Dabei kann keine Rolle spielen, ob die Kunden-
kreisc der Parteien, wie der Beklagte geltend macht, verschicden sind, was ohnehin nur
mit Einschriankungen zutrelfen kann, wie dic von der Kldgerin nachgewiesencn konkre-
ten Verwechslungen zeigen. Da der tatsidchliche Eintritt von Verwechslungen bercits auf
Grund der erwihnten, im Verlaufe des Hauptverfahrens von der Klédgerin cingercichten
Akten feststeht, geben ihre Novencingaben vom 12. Oktober und vom 11. November
1970, worin sie weitere Verwechslungen bekannt gibt, zu keinen Weiterungen Anlaf3.

Zu Unrecht bestreitet der Beklagte auch, die Wortmarke Seitz der Kldgerin in
Alleinstellung gebraucht zu haben. Dass er daneben jeweils gleichzeitig die Bildmarke
«S» verwendet, muB} cinerseits als Alleinstellung im Sinnc des kldgerischen Begehrens
verstanden werden, und ist andercerseits schon rein begriffich kein die Unterscheidbar-
keit begrindender Zusatz zur Wortmarke «Scitz> im Sinne der crwihnten Voraus-
setzungen des Art. 6 MSchG, ebensowcenig wie der vom Beklagten angefiihrte Umstand,
daB er fur die Wiedergabe der Marke Seitz einen von dem der Kldgerin abweichenden
Schriftzug verwendet.

Fragen kann sich, ob nicht aufgrund der firmenrechtlichen Vorschrift des Art.945
OR fir den Beklagten cin Zwang bestehe, die Marke Scitz zu gebrauchen, und ob thm
deshalb sclbst im Hinblick auf die Vorschriften des Markenschutzgesetzes die Verwen-
dung seines Namens und sciner Firma, welche gemil3 Art.2 MSchG automatisch den
Schutz des Gesetzes genief3t, als Marke nicht untersagt werden kénne. Auszugehen ist
davon, daf3 der Beklagtc firmenrechtlich — wie erwidhnt — gezwungen ist, den wesent-
lichen Inhalt sciner Einzelfirma aus dem Familicnnamen mit oder ohne Zusatz zu
bilden. Ferner ist zu beachten, dafl die Kldgerin nicht etwa behauptet, die Griindung
der beklagtischen Firma sei iiberhaupt nur deshalb erfolgt, um die markenschutzrecht-
lichen Vorschriften zu umgchen. Der Sachverhalt ciner rechtsmiB3brauchlichen Heran-
ziehung eines Gleichnamigen zur Firmenbildung liegt demnach nicht vor. Es wird auch
nicht bchauptet, das Bestehen der Klédgerin als einer bekannten Firma habe den Anlal3
gegeben, dafl der Beklagte als gleichnamiger Konkurrent auftrete, um den eingefiihrten
Namen der Kldgerin als Vorspann zu beniitzen. Die Kollision der Rechte beider Par-
teien ist deshalb an sich unvermeidlich. Auch der Beklagte hat namlich cin Recht auf die
Verwendung seines eigencn Namens, nicht nur bet der Firmengriindung, wo dcr Ge-
brauch zwingend vorgeschrieben ist, sondcrn auch bei der Verwendung des Namens als
Bezeichnung der von der Firma vertricbenen Produkte. Es geht allerdings im vor-
liegenden Falle nicht um eine namensrechtliche Kollision, sondern um einc wettbe-
werbsrechtliche. Und hier muf3 das Recht des jungeren Teilnehmers am wirtschaft-
lichen Wettbcwerb dem ilteren Recht der Klagerin angemessen Rechnung tragen (vgl.
die Ausfithrungen bei TroLLER, Immaterialgiiterrecht, 2. Aufl., Bd. I, S. 259 {T; ferncr
F. voN STEIGER, in: Schweizerische Mitteilungen tiber gewcerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht, 1951, Heft 1, S. 40 f.; weiter: B. von Biren, Uber dic Beschrankung des
Rechtes den eigenen Namen zu gebrauchen, in: SJZ 1948, S. 65 fI.; vgl. auch das
Urteil des Landgerichtes Kicl vom 4. August 1950 in Sachen Persil Werke Henkel & Co.
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gegen Sneewitt-Vertrieb K.Persiel & Co., wiedergegeben in GRUR, Bd. 53, 1951,
S. 84 fI.). Aus der erwihnten Literatur und den darin mitgeteilten Entscheiden schwei-
zerischer und ausldndischer Gerichte ergibt sich deutlich, daf3 Rechtsprechung und
Lehre das Recht des jiingeren Mitbewerbers, unter seinem Namen am Wirtschaftsleben
teilzunehmen auch in diesen Fallen, soweit ¢s sich nicht um Strohmannfirmen oder/und
dolose Namensverwendung handelt, grundsétzlich nach wic vor schiitzen. Dies mufl
insbesondere dann der Fall sein, wenn — wie hier — der jingerc Kaufmann zur Ver-
wendung seines Namens bel der Firmengriindung von Gesctzes wegen gezwungen ist.
Es kann also zum vornherein nicht gerichtlich entschicden werden, daB3 ein zur Ver-
wendung seines Namens gezwungener Einzelkaufmann, wenn sein Name mit demjeni-
gen oder mit der Marke einer dlteren Firma iibereinstimmt, gehalten sei, auf die Fiih-
rung seines Namens zu verzichten und sich eines anderen Namens fir die Fiihrung
seiner Einzelfirma und zur Bezeichnung seiner Produkte zu bediencn. Ausgeschlossen 1st
aber auch, einem solchen Einzelkaufmann zuzumuten, seiner Firma eine andere recht-
liche Gestalt, etwa die einer Kommandit- oder Kollektivgesellschaft oder gar einer
juristischen Person, zu geben und dann, weil bei diesen Firmenarten die Aufnahme des
Eigennamens zwar erlaubt, nicht aber obligatorisch ist, auf die Verwendung des eigenen
Namens zu verzichten. Dennoch fordern die Grundsitze von Treu und Glauben im
wirtschaftlichen Wettbewerb, und dies wird auch im Schrifttum und in der Recht-
sprechung immer wieder verlangt, dafl der jiingere Mitbewerber seinem Namen einen
mdoglichst unterscheidungskriftigen Zusatz beiftigt (vgl. z.B. BGE 47 11 64, sowie den
von voN BUReN in SJZ 44, 1968 S. 70 Ziff. 6 wiedergegebenen Entscheid des bernischen
Appellationshofes iiber die Bezeichnung Lindt). Wesentlich ist in diesen Féllen die Er-
kenntnis, dal3 zwar das Bestehen eines Personlichkeitsrechtes auch den Gebrauch des
eigenen Namens im allgemeinen und insbesondere auch im Geschéftsverkehr erlaubt,
und dafBl es nicht zweifelhaft ist, daB die Probleme der Namensgleichheit sich um die
Abgrenzung dieses Pcrsonlichkeitsrechtes drehen, daf3 es sich dabel jedoch nicht um die
Grenzziehung gegeniiber einem anderen Personlichkeitsrecht, sondern gegeniiber dem
im Marken- und Wettbewerbsrecht verankerten Gebot der unmiBverstiandlichen Kenn-
zeichnung und Unterscheidung der eigenen Erzeugnisse gegeniiber denjenigen des
Konkurrenten handelt. Wer dieses Gebot verletzt und so den Verkehr verwirrt, handelt
nach der Begriffsbestimmung des UWG unlauter, und zwar gleichgiiltig, welches dabei
seine Motive waren, ob er in guten oder schlechten Treuen handelte. Ob dieser Vor-
wurf aber auch den Gleichnamigen trifft, wenn der Grund der mangelnden Unterscheid-
barkeit in der Ubereinstimmung 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 als wesentlicher Bestandteil, gezwungen ist, ist heute im einzelnen noch un-
geklirt. Immerhin steht nichts entgegen, auch einem Inhaber, welcher seinen Familien-
namen in die Firma aufnehmen muf3, im Rahmen des Wettbewerbsschutzes Vorkehren
zuzumuten, die eine Unterscheidung seiner Produkte gegentiber denjenigen seines alte-
ren Konkurrenten bewirken, soweit dies iiberhaupt moglich ist. Allerdings kann nicht
itbersehen werden, dafl bei dieser Sachlage die gemiafl UWG und MSchG vorgeschrie-
bene und im Interesse des lauteren Wettbewerbes anzustrebende gianzliche Unterscheid-
barkeit kaum errcicht werden kann. Denn die génzliche Ausmerzung des Namens des
jungeren Mitbewerbers kann nicht verlangt werden, und jeder denkbare Zusatz kann
doch immer nur zu einer mchr oder weniger groen Abschwichung der objektiven Ver-
wechselbarkeit, niemals aber zu einer gédnzlichen Verschiedenheit fithren. Diese Unzu-
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kommlichkeit ist indessen bei der Einzelfirma auf objektive und unvermeidliche Ge-
gebenheiten zuriickzufiihren und muf3 deshalb vom sonst priorititsbegiinstigten Mitbe-
werber in Kauf genommen werden. Demnach kann die Kldgerin nicht verlangen, daf3
der Beklagte bei der Bezeichnung seiner Produkte und im Geschiftsbetrieb auf seinen
Eigennamen ginzlich verzichte. Dagegen miissen ihm sowohl in Ansehung des Marken-
schutzgesetzes wie des Wettbewerbsrechtes Anstrengungen zugemutet werden, den
Familiennamen bei der Verwendung fir dic Bezeichnung seiner Erzeugnisse und im
iibrigen Geschiftsbetrieb durch geeignete Zusitze abzuschwichen, so daf3 eine még-
lichst deutliche Unterscheidbarkeit seiner Marke gegeniiber der &dlteren der Kldgerin
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
Uberlegungen fithren zur GutheiBung von Klagebegehren Nr. la und Nr. 3, soweit
letzteres das Verbot verlangt, das Wort «Seitzy in Alleinstellung zu verwenden.

2. Mit Klagebegehren Nr. 1b verlangt die Klédgerin sodann die Feststellung, daf3 sich
der Beklagtc auch durch die Verwendung der Wortkombinationen «Seitz-Ventile> und
<Seitz-Ventile Wetzikon-Ziirich> der Markenrcchtsverletzung und des unlauteren Wett-
bewerbes schuldig gemacht habe. Der Zusatz Ventile entbehrt markenrechtlich jeg-
licher Unterschcidungskraft; vielmehr betont er geradezu das Gemeinsame der Erzeug-
nisse der Parteien. Der Begriff selbst ist ein gemeinfreicr Gattungsbegriff, dem ohnchin
kcine Unterscheidungskraft zukommen kann. Er kann deshalb nicht als wesentliches
Merkmal angesprochen werden, in dem sich die vom Beklagten verwendete Marke von
derjenigen der Kldgerin, Seitz, gemilB3 Art.6 Abs.l MSchG zu unterscheiden hitte.
Dies zeigen auch die von der Kligerin nachgewiesenen, tatsdchlich vorgekommenen
Verwechslungen. Dem Feststellungsbegehren ist daher mit Bezug auf diese Wortver-
bindung und den Tatbestand der Markenrechtsverletzung ohne weiteres stattzugeben.

Das gleiche gilt auch fiir die vom Beklagten verwendete Wortverbindung «Seitz-
Ventile Wetzikon-Ziirich». Dic Ortsangabe ist als Bezeichnung des Sitzes der Firma des
Beklagten ohnehin kein echter Teil der Wortmarke. Thm kommt ebenfalls keine wesent-
liche Unterscheidungskraft zu, weil der Abnehmer ohne weiteres annchmen koénnte, die
Klagerin unterhalte in Wetzikon eine Zweigniederlassung.

Die Frage, ob sich der Beklagte mit der Verwendung dieser Wortkombinationen beim
nicht markenméBigen Gebrauch im Geschéftsverkehr des unlauteren Wettbewerbes
schuldig gemacht habe, ist danach cbhenfalls zu bejahen. Wie bereits festgestellt, sind die
Parteien mindestens auf dem Gebiet der Herstellung von Ventilen Wetthewerbsgegner.
Die Verwechslungsgcfahr ist nach den vorstehenden Ausfithrungen ebenfalls zu bejahen.
Daher erfiillt die nicht markenméBige Verwendung der im Klagebegehren genannten
Kombinationen mit der Marke «Scitz> durch den Beklagten in seinem Betrieb auch den
Tatbestand des unlauteren Wettbewerbes im Sinne von Art.1 Abs.2 lit.d UWG. Ge-
mal Art.2 Abs. 1 lit.a UWG hat die Klidgerin Anspruch auf Feststellung dieses Sach-
verhaltes gegeniiber dem Bcklagten, was zur GutheiBBung des Antrages Nr. 1b der Kla-
gerin, auch soweit es den Tatbestand des unlauteren Wcttbewerbes betrifft, fithren muB.

3. Gemifl Art.2 Abs.1 lit.b UWG steht der Klagerin ferner der Unterlassungs-
anspruch zu. Daher ist auch Klagebegehren Nr. 3, soweit es sich auf dic Verwendung
des Wortes Seitz in Alleinstellung bezieht, gutzuhciien, mit decr bereits behandelten
Ausnahme des letzten Halbsatzes. Dagegen kann derjenige Teil des Klagebegehrens
Nr. 3, welcher ein Verbot auch der Wortkombinationen, wie «Seitz-Ventile> und
«Seitz-Ventile Wetzikon-Ziirich», fordert, nicht geschiitzt werden. Zwar sind die von der
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Klégerin in diesem Zusammenhang angefiihrten Verbindungen, wie bereits festgestellt,
unzuldssig, weil sie nicht unterscheidungskriftig genug sind, und sich andere Wort-
kombinationen vorstellen lassen, welche den Namen Seitz noch mehr in den Hinter-
grund treten lassen, doch sind die von der Klagerin im Verbotsantrag crwéhnten Kom-
binationen dort lediglich beispielhaft aufgefiihrt. Dics hitte aber bel einer GutheiBung
des Antragces auch in diesem Teil, so wic er formulicrt ist, zur Folge, dafl jede Kombina-
tion mit dem Wort «Scitz> verboten sein miiflte, was — wie bereits frither dargelegt —
rechtlich nicht moglich wire. Ein Verbot der beiden, an sich ungentigenden Kombina-
tionen lieBe sich nur auf Grund eines entsprechenden Eventualantrages der Kldgerin
neben dem gencrellen Verbot aller Kombinationen rechtfertigen. Ein solches Eventual-
begehren enthalten die Antrige der Kldgerin indessen nicht. Sie muf3 sich daher mit
Bezug auf diese beiden Wortverbindungen mit dem Namen Seitz mit der Feststellung
threr Unzulanglichkeit im Sinnc ihres Antrages Nr. 1b begniigen, womit sie bereits in
gewisscr Weise geschiitzt wird.

IV. Weiter verlangt die Klédgerin mit Antrag Nr. 2 die Feststellung der Nichtigkeit
der Marke Nr. 239378 «Seitz-Control» des Beklagten. Diesc Marke unterscheidet sich
von der Marke Secitz der Kldgerin lediglich durch den schr unbestimmten und blof3 auf
die Ventilsteuerung hinweisenden Zusatz «Control. Auch er deutet damit auf die
Produktenihnlichkeit der Parteicn hin, statt deren Unterschiede hervorzuheben. Er ist
in dieser Wortverbindung zudem weder klanglich noch begrifflich geeignet, das Hervor-
treten des Markenteils «Scitz> zu verhindern, so daf3 er die von Art. 6 MSchG geforderte
Unterscheidungskraft gegeniiber der Marke «Secitz> nicht zu begrinden vermag. Das
Begehren Nr. 2 der Klidgerin ist daher ebenfalls zu schiitzen; allerdings nicht in der
Form der Feststellung der Nichtigkeit diescr Marke des Beklagten, wie die Klagerin ver-
langt, sondern durch konstitutiv wirkende Nichtigerklarung.

V. Schliefllich verlangt die Klégerin mit Antrag Nr., 5 die Ermichtigung, das Urteils-
dispositiv auf Kosten des Beklagten je einmal in zwei Tageszeitungen in der Grofle einer
Achtelseite und in zwel Fachzcitschriften in der Gréf3e einer halben Scite zu verdffent-
lichen. Mit diesem Begehren kann sie sich auf die Vorschrift des Art.6 UWG (dhnlich
Art. 32 Abs. 1 MSchG) stiitzen, wonach der Richter die obsiegende Partei ermichtigen
kann, das Urteil zu verdffentlichen. In der Hauptverhandlung hat die Kligerin als in
Aussicht genommene Publikationsorgane dic <Neue Ziircher Zeitung> und die «Basler
Nationalzcitung> als Tageszeitungen sowie die Zeitschrift «Olhydraulik und Pneumatik>
als eines der Fachorgane bezcichnet. Fur die zweitc Fachzeitschrift vermochte sie in-
dessen keinen konkreten Vorschlag zu machen.

Die Kldgerin hat nicht dargectan, aus welchen Griunden eine Verdffentlichung des
Urteils in schweizerischen Tageszcitungen fir die rasche Durchsctzung ihrer Anspriiche
notwendig sein soll. Den Behauptungen der Partcicn und den Akten 148t sich nicht ent-
nehmen, daf} der Beklagte in diesen Tageszeitungen vor allem unlautcren Wettbewerb,
z.B. durch entsprechende Anpreisung seiner Produkte unter Verwendung der verpdnten
Bezeichnungen in Inscraten, betrieben oder dort die Marke Scitz verwendet hitte. Bei
den Erzeugnissen der Parteien handelt es sich zur Hauptsache um Spezialprodukte,
welche in der Regel lediglich eine begrenzte Zahl von Fachleuten ansprechen und des-
halb in den mafigebenden Fachzeitschriften vorgestellt und angepriesen werden. Daher
ist ein Interesse der Klagerin, die Kldrung der Verhiltnisse mit Bezug auf die Marke
und Bezeichnung «Seitz> bekanntzumachen, um auf diecse Weise iiber dic Rechtskraft
diescs Urteils hinaus andauernde Verwirrungen und deren Nachwirkungen in ihrem
Kundenkreis moglichst zu verhindern, nur hinsichtlich einer Verdffentlichung des Er-
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kenntnisses in Fachorganen gegeben. Diese Interessenlage der Kligerin kénnte die Er-
michtigung zur Publikation in viclgelesenen Tageszeitungen, weil vor allem Nicht-
Kunden berithrend, geradezu unlauter werden lassen. Daher ist der Kligerin dicse Er-
machtigung nur fur zwei Fachzeitschriften zu gewidhren, und zwar cinmal fir das
Organ «Olhydraulik und Pncumatik> und zum anderen fiir cine Fachzeitschrift ihrer
Wahl. Dabei ist der Zeitraum, in dem die Veréffentlichung vorzunchmen ist, auf drei
Monate ab Rechtskraft des Urteils zu begrenzen. Fiir den Fall, daf3 diese Organe oder
cines davon in diesem Zeitraum nicht erscheinen oder die Verdffentlichung in einer in
diescr Spanne crscheinenden Ausgabe nicht mehr untergebracht werden kann, ist
jedenfalls die nichstfolgende Nummer, bzw. der der Rechtskraft des Urteils zeitlich
nichste Redaktionsschlul3 vorzuschen.

Aus den Erwdgungen des Bundesgerichis:

1. Die Vorinstanz nimmt an, die Firmabezeichnung des Beklagten entspreche der
Vorschrift des Art. 945 Abs.1 und Hindernisse gemif3 Art.946 Abs.1 OR ldgen nicht
vor; das schlief3e einen unbefugten Gebrauch nach Firmenrecht aus. Auch marken- und
wcttbewerbsrechtlich sei die Fiihrung der Firma durch den Bcklagten nicht zu bean-
standen, da cr dicse nicht als Marke verwendet habc und der am wirtschaftlichen Wett-
bewerb Teilnehmende einzig dadurch, daB3 er eine Geschiftsfirma fithre, Mitbewerbern
gegeniiber nicht unlauter handle. Die Kliagerin mache dem Beklagten die Fithrung
seiner Firma somit zu Unrecht streitig.

Die Klédgerin hilt dem entgegen, die Fihrung einer Firma sel notwendigerwceisc mit
geschiftlicher Tétigkeit, mit Teilnahme am Wirtschaftsleben verbunden, und jede Form
solcher Teilnahme misse frei sein von MiBlbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs
durch tduschende oder anderc Mittel, die gegen die Grundsitze von Treu und Glauben
verstieBen. Der Beklagte sei daher verpflichtet, bei der Bildung und Fiithrung seiner
Firma die geeigneten Maflnahmen zu treffen, insbesonderc seinem Namen einen mog-
lichst unterscheidungskraftigen Zusatz beizufiigen, um Verwechslungen mit den Waren,
Werken, Leistungen oder dem Geschiftsbetrieb der Klidgerin zu vermeiden (Art.1
Abs. 1 und 2 lit.d UWG). Die Vorinstanz habc ithn aber nicht dazu verhalten, sondern
die Firma <E. Seitz, weiterfithren lasscn.

Als markenméafBiger Gebrauch kommt nur die Verwendung der Marke auf der Ware
selbst oder deren Verpackung in Frage; die bloBc reklamemiBige Verwendung auf
Prospekten und in Inseraten kann nach Wettbewerbsrecht von Bedeutung sein, geniigt
nach Markenrecht jedoch nicht (BGE 50 II 200, 60 II 163). Daf3 dcr Beklagte die
Firmabezeichnung <E. Seitz> in diesem Sinne als Marke verwendet habe, ist weder dem
angefochtenen Urteil noch den Akten zu entnchmen. Aus den von den Parteicn einge-
reichten Beweismitteln erhellt im Gegentcil, dal3 der Beklagte selbst in den Werbe-
schriften den Namen Seitz allein oder mit den Zusitzen «Ventiles, «Elekiroventile,
Elcctrovalves> und «Membran-Servoventiles> gebraucht, um seine Erzeugnisse anzu-
preisen. Die Firmabezeichnung kommt durchwegs nur unter den Angaben iiber den
«Hersteller» vor.

Gegen das Gesctz iber den unlauteren Wettbewcerb kann der Gebrauch ciner Firma
auch dann versto3en, wenn cr den Bestimmungen des Obligationenrechts tiber die Bil-
dung der Geschiftsfirmen nicht widerspricht (BGE 79 II 189, 85 II 330). Ein solcher
Verstof} ist bei einer Einzelfirma jedoch nicht leichthin anzunehmen, da der Firmen-
inhaber diesfalls zur Fithrung des Familiennamens verpflichtet ist (Art.945 Abs.1 OR)
und es nicht angeht, das Firmenrccht auf dem Umwege tiber Bestimmungen des UWG
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zu berichtigen. DaB3 der Name bereits Bestandteil einer andern Firma ist und deshalb zu
Verwechslungen Anlafl geben kann, gentigt fiir sich allein nicht, die Firmabezcichnung
nach Wettbewerbsrecht unzulissig zu erkldren. Der Gebrauch der Firma ist trotz Ver-
wechslungsgefahr nur dann unlauter, wenn er gegen Treu und Glauben verstét. Das
ist nach der Rechtsprechung der Fall, wenn besondere Umstande die Wahl der Firma als
miBbriuchlich erscheinen lassen, der Gleichnamige z.B. nur als Strohmann beigezogen
oder der gute Ruf und die Verkehrsgeltung einer bestehenden Firma, dic im gleichen
oder in einem #hnlichen Geschiftszweig titig ist und sich an denselben Kundenkreis
wendet, offensichtlich ausgeniitzt wird (BGE 70 IT1 183/4, 79 IT 189 Erw. 2, 85 I1 331 ff.,
88 II 374 Erw. 3).

Unmstidnde im Sinne dieser Rechtsprechung oder solche, dic thnen gleichgestellt wer-
den konnten, liegen hier nicht vor. Dem angefochtenen Urteil ist insbesondere nichts
dafiir zu entnehmen, daf3 der Beklagte das Geschaft nicht selber und in seinem Interesse
betrcibe und sich mit der Firmabezcichnung <E. Seitz> begnigt habe, um aus dem guten
Ruf der Kldgerin Nutzen zu zichen. Die Auffassung der Vorinstanz, es bestehe kein
Grund, den Beklagten zu einer Anderung sciner Firma zu verpflichten, da der Gebrauch
der Firma als solcher nicht gegen Treu und Glauben verstoB3e, ist somit auch unter dem
Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechts nicht zu beanstanden.

2. Eine andere Frage ist, ob der Beklagte durch die Verwendung der Wortverbindun-
gen «Seitz-Ventile», «Seitz-Ventile Wetzikon-Ziirich> und «Seitz-Control> Markenrcchte
der Kligerin verletzt und durch den Gebrauch dieser Verbindungen sowic des Wortes
«Seitz» im Geschéftsverkehr unlauteren Wettbewerb begangen habe.

a) Das Handelsgericht nimmt an, daf3 die Elektroventile des Beklagten sich ihrer
Natur nach nicht gidnzlich von den Erzcugnissen unterscheiden, fiir welche die Marken
<SEITZ) und «Seitz> der Kliagcrin in das internationale Register cingctragen wurden;
sic seien einander vielmehr dhnlich. Der Beklagte bestreitet dies und behauptet, die von
ihm hergestellten Ventile hitten mit den Erzeugnissen der Kldgerin nichts zu tun;
jedenfalls gehorten sie weder zur gleichen noch zu einer dhnlichen Warengattung.

Ginzliche Warenverschiedenheit im Sinne von Art. 6 Abs. 3 MSchG ist nach standiger
Rechtsprechung nur anzunchmen, wenn dic maBgebenden Abnehmerkreise nicht auf
den Gedanken kommen kénnen, dic Erzeugnisse wiirden von cin und derselben Firma
hergestellt oder auf den Markt gebracht (BGE 87 IT 108/9 und dort angefiihrte Urteile).
Bei den Anlagen und Maschinen, welche die Klagerin fir die Getrankeindustrie baut,
gehoren die Fiillventile zu den wichtigen Bestandteilen. Die Ventile sind steuerbar und
ermdglichen einem Betrieb, je nach der Zahl der Fillstellen, mehrerce zehntausend
Flaschen in der Stunde abzufiillen. Die Ventile des Beklagten sind ebenfalls steuerbar.
Sie werden unter andercm fiir Maschinea mit groBer Schalthaufigkeit gebaut, erlauben
bis zu 500 Schaltungen in der Minute und eignen sich fur Luft, technische Gase, hydrau-
lische Ole und teils auch fiir Wasser. Bei diesen Berithrungspunkten in der Bedienung,
Verwendung und wirtschaftlichen Bedeutung 148t sich entgegen der Bchauptung des
Bcklagten nicht sagen, es handle sich um génzlich verschiedene Erzeugnisse. Dal3 die
Ventile des Beklagten elektromagnetisch betitigt und fir schr verschicdene Arbeits-
maschinen verwendet, dicjenigen der Kligerin dagegen mechanisch oder pneumatisch
gesteuert werden und fiir Kellecreimaschinen bestimmt sind, hilft dariiber nicht hinweg.
Art.6 Abs. 3 MSchG trifft nicht schon dann zu, wenn die Erzeugnisse sich in technischer
Hinsicht unterscheiden, fiir verschiedene Bediirfnisse bestimmt sind und nicht den glei-
chen Warenklassen angchéren. Entscheidend ist vielmchr, daf3 Verwechslungen ausge-
schlossen sind, die Klidgerin nicht als Herstellerin von Ventilen angesehen werden kann,
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welche aus dem Geschiltsbetrieb des Beklagten stammen, und umgekehrt (BGE 47 11
237,91 I1 15, 96 11 260). DalB3 die Ventile der Parteien diese Meinung crwecken kénnen,
steht nach dem angcfochtcnen Urteil aber fest. Obwohl die beiden Unternehmen nicht
in den gleichen Fachzcitschriften inscricren und die Erzcugnisse des Beklagten angeblich
nur von Fachleuten gekauft werden, ist es nach den Feststellungen der Vorinstanz wie-
derholt vorgckommen, daB3 bei der Klagerin Ventile bestellt wurden, dic vom Beklagten
hergestellt werden.

b) Decr Bceklagte bestreitet nicht, dal3 er die Bezeichnungen «Scitz-Ventiles, «<Seitz-
Ventile Wetzikon-Ziirich> und «Seitz-Control> markenmaBig verwendet, Das Zeichen
«Seitz-Control> liel3 er iibrigens als Marke registrieren. Er macht jedoch geltend, er sei
berechtigt, seinen Familiennamen als Marke zu gebrauchen, und der Gefahr von Ver-
wechslungen mit Marken der Klédgerin habe er durch unterschcidende Zusitze vorge-
beugt. Dazu komme, daB3 er neben den Bezeichnungen stets cine seit 4. August 1962 cin-
getragene Bildmarke fithre und die Klagerin das Zeichen «Scitz> in Handschrift, er da-
gegen in Druckschrift verwendc. Die Kligerin habe iibrigens den angeblichen Ver-
letzungen ihrer Kennzeichen jahrelang zugesehen und damit den Beklagten in den
Glauben versctzt, sie habe gegen seine Bezeichnungen nichts einzuwenden; ihr Vor-
gchen sci rechtsmiBBbrauchlich.

Das Recht eines Geschiftsinhabers oder eines Familienunternehmens, den Familicn-
namcn geschiftlich zu verwenden, kann der Natur der Sache nach nur relativ sein; es
findet seine natiirliche Grenze am Recht jedes Trégers des gleichen Namens, thn cben-
falls zu Geschiftszwecken zu beniitzen (vgl. BGE 70 11 183 1., 73 11 117, 85 11 330 {f.,
88 11 374; ferner TrRoLLER, Immaterialgiiterrccht I, 2. Auflage, S. 294 ff.; voN BUREN,
Uber die Beschriankung des Rechtes, den eigenen Namen zu gebrauchen, SJZ 1948
S. 65 ff.). Der Beklagte macht nicht geltend, daf3 er als Inhabcer einer Einzelfirma seinen
Namen unter den gegebencn Umstianden frei als Marke gebrauchen diirfe. Indem er
einwendect, durch Verwendung von Zusidtzen habe er auf bestchende Marken der
Kliagerin Riicksicht genommcn, anerkennt er viclmehr, daf3 auch das Recht des Einzel-
kaufmanns, den Namen als Marke zu beniitzen, Beschriankungen unterliegen kann. Was
er mit Ricksicht auf die <Scitz>-Marken der Kldgerin vorgekchrt haben will, taugt
jedoch nicht fir einc deutliche Unterscheidung; dic von thm verwendcten Zusitze sind
cher geeignet, die Verwechslungsgefahr zu erhohen.

Das gilt insbesondere vom Zusatz «Ventile», weil dadurch gerade auf das gleichna-
mige Erzeugnis der Parteicn hingewicsen wird. Die {ur beide Unternehmen charakteri-
stische Sachbezeichnung findet sich auch im Zusatz «Ventile Wetzikon-Ziirich», dem
deshalb ebenfalls keine Unterscheidungskraft beigemessen werden kann. Dic beigefigten
Ortsnamcn dndern daran nichts. Sie kénnen nach dem, was vorausgeht, vielmehr zur
Annahme verlciten, die Klidgerin unterhaltc in Wetzikon oder Zirich Zweignieder-
lassungen oder stehe mit dem Unternehmen des Beklagten in wirtschaftlicher Verbin-
dung, schaffen also eher weitere Verwirrung als Klarheit. Der Zusatz zum Familien-
namen schlicBt die Verwechsclbarkeit selbst bei der Marke «Seitz-Control> nicht ge-
niigend aus. Hauptbcstandteil der Marke ist der Name, und das Wort «Controls ist nach
den eigenen Angaben des Beklagten als Hinwets auf die Steucrung zu verstchen. Auch
dic von der Kldgerin mit der Marke «Seitz> versehenen Ventile dienen aber der Steue-
rung eines Arbeitsvorganges. Wer dic Marken vergleicht, kann daher leicht auf den
Gedanken kommen, sic kennzeichneten Erzeugnisse derselben Herkunft.

Die Bildmarke des Beklagten besteht aus einem Sechseck, das ein mit einem senk-
rechten Pfeil durchkreuztes S aufweist. Dicses ist der Anfangsbuchstabe des Namens
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«Seitz, folglich nicht geeignet, cine anderc Vorstellung wachzurufen als der Name sel-
ber. Die Bildmarke erscheint zudem fiir den Verkehr als unwesentliches Beiwerk, das bei
der Vergleichung mit den Wortmarken der Kldgerin leicht tibersehen wird. Eine aus-
reichende Unterscheidung ist schlieBlich auch nicht darin zu erblicken, daf3 die Klagerin
den Namecn «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 miindlichen Verkehr ohnehin keine Rolle spiclt. Bet der Vergleichung zweier Marken
ist tibrigens auf den Eintrag im Register, nicht auf den tatsédchlichen Gebrauch abzu-
stellen (MaTTER, Kommentar zum Markenschutzgesetz S. 99). Im Register sind die
Marken der Klidgerin 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), «Seitz-Ventile Wetzikon-Ziirich> und
«Seitz-Controly Markenrechte der Klédgerin verletzt. Daf3 dic Klagerin die Verletzungen
jahrelang geduldet habe, trifft nicht zu. Nach den Akten konnte sie den Hersteller der
Seitz-Ventile erst im Jahre 1968 crmitteln. Daraufhin lief sie den Beklagten aber mit
Schreiben vom 11. September 1968 verwarnen, und als dies nichts niitzte, versuchte sie
sich mit dem Beklagten zuniichst auBlergerichtlich zu einigen, bevor sie im Januar 1970
Klage cinreichte. Bei dieser Sachlage kann von einem miBbrdauchlichen Zuwarten,
durch das die Kligerin ihr Klagerecht verwirkt hitte, nicht die Redc sein (vgl. BGE
95 II 362 und dort angefiihrtc Urteile).

¢) Mit der markenmifBigen Verwendung der Bezeichnungen «Seitz-Ventiles, «Settz-
Ventile Wetzikon-Ziirich»> und «Seitz-Control> hat der Beklagte nicht nur gegen Art.6
MSchG verstoBen, sondern auch unlautcren Wettbewerb im Sinne von Art.1 Abs.2
lit.d UWG begangen. In solchen Fallen sind nach stindiger 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, daf3 der Beklagte die angefithrten
Bezeichnungen in Prospekten, Inseraten und dgl. zur Werbung verwendet. Das gilt
auch vom Gebrauch seines Namens in Alleinstellung. Daf3 er nach Firmenrecht ver-
pflichtct ist, den Namen in dic Firma aufzunchmen, schlieSt unlauteren Wettbewerb
durch marken- oder rcklamemilige Beniitzung des Namens nicht aus, anerkennt cr
doch sclber, dafl er als jiungerer Mitbewerber auf bestehende Rechte anderer im Ge-
schiftsverkehr Riicksicht nehmen mul3. Auch kann er scit der Verwarnung durch die
Klagerin nicht mchr gutgliubig scin; er weill vielmehr, daB die Verwendung des
Namens als Marke und Werbemittel sowohl mit wie ohne die angefithrten Zusitze ge-
cignet ist, Verwechslungen mit Erzeugnissen der Klagerin herbeizufiihren. Dic Fest-
stellung der Vorinstanz, es liege unlauterer Wettbewerb vor, ist daher nicht zu bean-
standen.

3. Die Vorinstanz stellte fest, daf3 der Beklagte durch die Verwendung des Wortes
«Seitz> in Alleinstellung und in Verbindung mit den Zusdtzen «Ventiles, «Ventile
Wetzikon-Ziirich»> und «Control> Markenrechte der Klédgerin verletzt und unlauteren
Wetthewerb begangen habe; sie verbot ihm jedoch nur, das Zeichen <Seitz> inskiinftig
allein zu verwenden. Sie begriindet die Beschrankung des Verbotes damit, die Wortver-
bindungen seien von der Kligerin im Hauptbegehreun lediglich als Beispicle aufgefiihrt
worden; wiirde einecm so formulicrten Begehren entsprochen, so miiBte jede Wortver-
bindung mit dem Namen «Seitz> untersagt werden.

Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet werden. Die Klidgerin hatte das Recht,
ihr Hauptbegehren auf Beispiele, die sie fiir besonders irrefihrend hélt, zu beschrianken.
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Sind die von der Kligerin angcfihrten Wortverbindungen wegen ihrer Eignung zu
Taduschungen aber unzulassig, so darf dic Kldgerin gemi3 Art.2 Abs.1 lit.b UWG und
27 MSchG vom Richter auch verlangen, dal3 dem Beklagten die Verwendung dicser
Bezeichnungen untersagt wird. Das steht dem Gebrauch neuer Wortverbindungen nicht
entgegen. Wenn der Beklagte, was ihm nicht verwehrt werden kann, den Namen «Seitz»
im Geschiftsverkehr weiterhin beniitzen will, hat er jedoch durch unterscheidungs-
kriaftige Zusidtze dafiir zu sorgen, dall Verwechslungen mit Erzeugnissen der Kldgerin
moglichst vermieden werden. Dal3 die Verwechslungsgefahr sich wegen des Namens
nicht schlechthin ausschlicBen 148t, cnthebt ihn nicht der Pflicht, die Bezeichnung als
Ganzes so zu gestalten, dal3 die Gefahr soweit als moglich cingeschrankt wird.

4. Die Klagerin klagte auf Feststellung, daf3 die unter Nr. 239378 cingctragene Marke
«Seitz-Control> des Beklagten wegen Verwechselbarkeit nichtig sei. Die Vorinstanzer-
kliarte die Marke fiir nichtig und figte bet, daB es sich um cinc konstitutiv wirkende
Erklarung handle.

Mit der Irage, ob eine verwechsclbare Marke, dic im Register cingctragen ist,
absolut nichtig oder blof3 anfechtbar sei, hat sich das Bundesgericht in BGE 87 11 173 (1.
und 91 IT 7 ff. eingchend auseinandergesetzt. Es fand, dal3 der Eintrag wegen objektiver
Rechtswidrigkeit der Hinterlegung ungtiltig, die Marke folglich von Anfang an nichtig
sel. Es besteht kein Anlal3, von dieser Rechtsprechung abzuwcichen, zumal die Vor-
instanz 1hrc gegenteilige Auffassung mit keinem Wort begriindet. Das angefochtene
Urtell ist dahin zu berichtigen, daf3 die Nichtigkeit der cingetragenen Marke «Scitz-
Control> festgestellt wird. Die Klagerin hat allerdings das Begehren auf Feststellung der
Nichtigkeit in der Berufung nicht wicderholt, weil ihr das Rechtsschutzinteresse fchlte.
Das steht der Berichtigung jedoch nicht im Wege; diese ist vielmehr von Amtes wegen
vorzunehmen, da sonst die irrtimliche Auffassung der Vorinstanz bestitigt wiirde.

5. GemiaB Art.6 UWG kann der Richter die obsiegende Partei auf ihr Begehren er-
michtigen, das Urteil auf Kosten der unterlegenen Partci zu versffentlichen. Ahnlich
verhilt es sich nach Art.32 Abs.1 MSchG.

Die Vorinstanz hilt gestiitzt auf diese Bestimmungen eine Veroffentlichung von
Ziff. 1-3 des Urteilsspruches in zwei Fachzeitschriften fiir gerechtfertigt. Der Beklagte ist
dagegen der Mecinung, die Voraussctzungen der Verdffentlichung seien nicht erfillt.
Die Kldgerin habe daran iiberhaupt kein ernsthaftes, schutzwiirdiges Interesse, da sie
durch scin Verhalten, das sie jahrelang geduldet habe, nicht geschidigt worden sei und
er ohne unlautere Absichten gehandelt habe; sein Verschulden sel jedenfalls geringfiigig.
Eine Veroffentlichung, dic ihn demiitigen und sehr benachteiligen wiirde, miisse unter
den gegebenen Umstinden geradezu als unlauter bezeichnet werden.

Die Veroffentlichung des Urteils ist nicht nur bestimmt, Schaden wiedergutzu-
machen, sondern kann auch angcordnet werden, um die Stérung zu beheben und weite-
rcn nachteiligen Auswirkungen auf dic Stellung des Betroffenen im wirtschaftlichen
Wettbewerb vorzubeugen (BGE 92 II 269 Erw. 9 und dort angefiihrte Urteile). Die
Vorinstanz hat diesen Sinn und Zweck der Urtcilsversffentlichung nicht verkannt,
noch hat sie das Ermessen, das thr nach Art.6 UWG und Art. 32 Abs. I MSchG zusteht,
tiberschritten; insbesonderc sind Art und Umfang der Veréflentlichung nicht zu bean-
standcn. Dic Bekanntgabe des Urtells setzt cntgegen der Annahme des Beklagten nicht
voraus, dal} er schuldhaft gehandelt und Marken der Kldgerin in threm Ruf herabge-
setzt habe. Es geniigt, daf3 dic betciligten Kreise irregefiithrt wurden und deshalb der
Aufklarung bediirfen (BGE 93 II 270/1). Diesc Voraussetzung ist hier nach dem, was in
tatsachlicher Hinsicht feststeht, aber erfullt. Daf3 die Kldgerin das Verhalten des Be-



— 200 —

klagten bewult geduldet habe, trifft nicht zu, wohl aber, daf3 der Beklagte trotz Ver-
warnung auf der Berechtigung seines unlauteren Verhaltens bcharrte und es fortsetzte.
Bei dicser Sachlage erweist sich die Veréflentlichung nicht als unnétige Demiitigung,
sondern als notwendige MaBnahme, um die vom Beklagten angerichtete Verwirrung zu
bescitigen. Auch 146t sich im Ernst nicht bestreiten, daf3 die Kligerin daran ein
schiitzenswertes Interesse hat.

MSchG Art. 11 Abs. 1 und Art. 16 Abs.1; MSchV Art. 19

Ist nach Art. 11 MSchG bei der Markeniibertragung die Mitibernahme des Ge-
schiftes oder Geschdftszweiges unerldfSlich, so darf das Amt diesen Nachweis ver-
langen und den Vollzug des Ubernahmevertrages iiberprifen. Ihm obliegt auch die
Wiirdigung der Beweistauglichkeit einer Urkunde.

Wo die Erkldrung des bisherigen Markeninhabers und die Ausweise fir den Er-
werber einander widersprechen, hat die Registerbehirde das Ubertragungsgesuch
von Gesetzes wegen zuriickzuweisen. Sie ist nicht gehalten, die Ubertragung gestiitzt
auf eine offensichtlich unrichtige Bescheinigung im Register vorzumerken.

Eine allfallige Gebrauchsabsicht des Markenerwerbers vermag die fehlende Mit-
dbernahme des Geschdftes nicht zu ersetzen.

Die schweizerische Markenschutzgesetzgebung beruht auf dem Grundsatz des
Gebrauchszwanges, der keine systemwidrigen Ausnahmen fir Defensivmarken oder
sog. Vorratszeichen zulifit.

Etant donné qu’une marque ne peut éire transférée, selon art. 11 LMF, qu’ avec
Pentreprise ou une partie de celle-ci, le Bureau doit exiger une preuve du transfert et
vérifier que le contrat de transfert est exécuté. Il lui incombe aussi &’ apprécier si le
document présenté constitue une preuve suffisante.

St la déclaration du précédent titulaire de la marque et la piéce établissant la qualité
de [’ acquéreur se contredisent, le Bureau doit rejeter d’office la demande de trans-
mission. Il w’est pas tenu &’ envegistrer la transmission sur la base d’une attestation
manifestement inexacte.

L’intention exprimée par [’ acquéreur d’utiliser éventuellement la marque ne saurait
compenser le défaut de transfert de I’ entreprise.

La législation suisse sur les marques repose sur le principe que la marque doit étre
utilisée, lequel n’admet pas d’exceptions pour les marques défensives ou pour les
marques dites de réserve.

PMMBI 1971 I 41, Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom
16. Mirz 1971 1.S. Edito Service gegen das Amt.

Aus den Erwdgungen:

1. Eine Marke kann nur mit dem Geschaft, dessen Erzeugnissen sie zur Unterschei-
dung dient, iibertragen werden (Art. 11 Abs. ] MSchG). Die Ubertragung wird bei Vor-
liegen einer geniigenden Beweisurkunde im Markenregister eingetragen und veréffent-
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licht (Art.16 Abs.1 MSchG). Der Eintrag setzt voraus, dafl der Anmelder zur Hinter-
legung der Marke befugt ist. Dazu berechtigt sind gemédf3 Art.7 Abs.1 MSchG insbe-
sondere Industriclle und sonstige Produzenten, deren Produktionsgeschift sich in der
Schweiz befindet, sowie Handeltreibende mit einer festen schweizerischen Handels-
niederlassung.

Wer das Amt um die Ubertragung einer Marke auf seinen Namen ersucht, hat eine
beglaubigte Erklirung des bisherigen Markeninhabers beizubringen oder durch eine
andere Urkunde zu beweisen, dal3 die Markc mit dem Geschift oder Geschiftszwelg auf
ihn iibergegangen ist (Art. 19 Abs.1 Ziff. 1 MSchV). Wenn sein eigenes Geschift sich in
dcr Schweiz befindet und er im Handelsregister eingetragen ist, hat er zudem durch eine
Bescheinigung der Handelsregisterbehérde darzutun, dal3 er befugt ist, die Marke im
Register cintragen zu lassen (Art.6 Abs.1 Ziff.5 lit.a und 19 Abs.1 Ziff.2 MSchV).
Entspricht das Gesuch den gesctzlichen Anforderungen nicht, so hat das Amt es zuriick-
zuweisen (Art. 19 Abs.7 MSchV).

2. Die Beschwerdefiihrerin macht geltend, das Amt scheine zu iibersehen, daf3 die von
ihm angefithrten Bestimmungen, insbesondere Art. 11 Abs. 1 und 7 Abs. 1 MSchG sowie
Art.6 Abs.1 Ziff.5 MSchV, «durch Art.9 MSchG mitgetragen und modifiziert wer-
den». Diese Vorschrift werde in der angefochtenen Verfiigung denn auch nicht erwéhnt.
Von der Beschwerdefiihrerin werde zu Unrecht neben einer allgemeinen noch eine be-
sondere, auf die betreffenden Waren ausgerichtete Hinterlegereigenschaft verlangt.

Der Schutz einer Marke hingt grundsitzlich von ihrem Gebrauch ab. Art.9 MSchG
sieht eine Ausnahme vor fiir den Fall, daB3 eine Marke wihrend drei aufeinanderfolgen-
den Jahren nicht gebraucht wird, ihr Inhaber die Unterlassung des Gebrauches aber
hinreichend zu rechtfertigen vermag; diesfalls besteht das Recht an einer Marke trotz
des Nichtgebrauches fort (Davip, Kommentar zum MSchG, 2. Aufl., N. 1 zu Art. 9;
MarTER, Kommentar zum MSchG S. 145; vgl. BGE 57 I1 610, 62 11 62, 93 IT 50). Ent-
gegen der Auffassung der Beschwerdefiihrerin beriihrt diese Regelung jedoch weder die
Bestimmungen iiber die Hinterlegung einer Marke noch erhalten die fiir die Uber-
tragung einer Marke geltenden Vorschriften dadurch einen anderen Sinn oder Geltungs-
bercich. Die Beschwerdefithrerin kann deshalb nicht auf dem Umwege tiber Art.9
MSchG die Ubertragung der Marken erlangen. Das Amt sagt iibrigens nicht, eine
Ubertragung kénne nur dann im Register vorgemerkt werden, wenn der Erwerber die
Marke ohnc Verzug gebrauche. Es wirft der Beschwerdefiihrerin bloB3 vor, dal3 sie die
gesetzlichen Voraussetzungen fiir dic Ubertragung nicht erfiille, Dazu gehoért nach
Art. 11 MSchG aber die Mitiibertragung des Geschiftes, dessen Erzeugnissen die Marke
zur Unterscheidung dient. Das setzt eine besondere, auf die Erzeugnisse des Geschaftes
bezogene Befugnis voraus; der Erwerber mul3 das Geschift oder den Geschiftszweig,
aus dem die markenmiBig gekennzeichneten Waren stammen, tatsichlich iibernehmen
und weiterfuhren kénnen. Wenn das Amt von der Beschwerdefiihrerin einen Nachweis
fiir dicse Befugnis verlangte, verletzte es daher das Gesetz nicht.

3. Die Beschwerdefiihrerin macht ferner geltend, bei der Beurteilung der Hinterleger-
eigenschaft diirfe nicht allein auf den Zeitpunkt der amtlichen Registrierung abgestellt
werden, weil sonst vom Gesuchsteller angenommen werde, er beabsichtige zum vorne-
herein nicht, den Anforderungen des Gesetzes innerhalb der ihm zur Verfiigung stehen-
den Karenzfrist von drei Jahren nachzukommen.

Die Beschwerdefiihrerin verkennt, daf3 die Ubertragung einer Marke im Register nur
vorgemerkt werden darf, wenn dem Amt eine geniigende Beweisurkunde iber den
Wechsel des Inhabers vorliegt; fehlt es daran, so hat das Amt den Eintrag zu verweigern
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(Art. 16 MSchG, Art. 19 MSchV). Daran scheitert iibrigens auch der Einwand, dic drei-
jahrige Karenzfrist stche selbst dem Erwerber der Marke offen, um den Erfordernissen
zu geniigen, die thn nach der gesctzlichen Ordnung erst zum Markeninhaber machen
und den Registercintrag erméglichen wiirden.

Die in Art. 11 MSchG cnthaltene Regelung ist die Folge davon, dall die Marke nach
schweizerischem Recht der Unterscheidung und Kennzeichnung von Erzeugnissen dient
(Art.1 MSchG). Sie will verhindern, dafl das Publikum sich uiber die Herkunft der mit
der Marke versehencn Ware tiausche (BGE 84 IV 122; Davip, N. 1 zu Art. 11 MSchG).
Wihrend der Dauer ihres Bestehens ist die Marke mit den Warenarten, zu deren Kenn-
zeichnung sie bestimmt ist, unlésbar verbunden. Sic kann nicht als selbstdndiges Im-
materialgut iibertragen werden (Davip, N. 29 zu Art.11 MSchG; MATTER, a.a.O.
S. 1538; TroLLER, Immaterialgiiterrecht 1T 1962, S. 799 und 804; vgl. ferner BGE 58 11
178, 73 11 191). Dic in Art. 11 MSchG vorgeschriebene Ubertragung des Geschiftes
bedingt daher einen Inhaberwechsecl. Sie braucht nicht den Betricb in seiner Gesamit-
heit, mul} aber diejenigen seiner Elemente umfassen, die je nach Art des Unternehmens
fur die Fortfihrung des Handels mit den Markenprodukten oder fir ihre Herstellung
mit im wescntlichen gleichen Eigenschaften unerlaBlich sind (BGE 751348, 83 11 326 f.;
Davip N. 5 und 7 zu Art. 11 MSchG; MaTTtER, a.2.0. S.157f.; TrorLLER, II S.800).
Dic Beschwerdefiihrerin behauptet nicht, da hier eine solche Ubertragung des Ge-
schiftes samt den Marken, welche sie fiir sich registricren lassen will, stattgefunden habe.

Die Giiltigkeit des Markeniibergangs hangt nur dann nicht von der Mitiibertragung
des Geschiftes ab, wenn der dem Art.11 MSchG innewohnende Schutzgedanke die
Mitiibertragung nicht erfordert. Das ist nach der Rechtsprechung der Fall, wenn In-
haber und Erwerber der Marke wirtschaftlich eng verbunden sind und durch den
Markeniibergang weder das Publikum getduscht noch sonstwie das 6tfentliche Interesse
verletzt wird (BGE 75 T 346, 83 11 326, 84 IV 122 f.; vgl. Art. 6bis MSchG). Die Be-
schwerdefithrerin macht mit Recht nicht geltend, daB hier cin solcher Fall vorlicge.

4. Die schweizerische Markenschutzgesetzgebung beruht auf dem Grundsatz des Ge-
brauchszwanges, der keine systemwidrigen Ausnahmen fir Defensivmarken oder soge-
nannte Vorratszeichen zuldBt, wie sie die Beschwerdefiihrerin zu befiirworten scheint
(BGE 57 11 610, 62 1II 62, 80 I 383; Davip, N. 7 zu Art. 9 MSchG; MATTER, a.a.O.
S. 145 {I.; TroLLER, Immaterialgiiterrecht T 1968, S. 325). Insbesondere bleibt dafiir
im Rahmen des Markeniiberganges und der damit verbundenen Mitibertragung des
Geschiftsbetriebes kein Raum. Angeblich gegenlidufige praktische Bediirfnisse der Wirt-
schaft sind nicht zu crsehen, verméchten eine Abweichung von der gesetzlichen Ord-
nung aber auch nicht zu rechtfertigen. Wirtschafts- und wettbewerbspolitische Uber-
legungen sprechen vielmehr gegen einc Anerkennung bloBer Defensiv- und Vorrats-
zeichen. Der Inhaber solcher Zeichen kénnte sich sonst zum Nachteil sciner Konkurren-
ten Rechte anmaBen, denen keine schutzwiirdigen Interessen zugrunde liegen. Wo
infolge enger wirtschaftlicher Bindungen wirkliche Bediirfnissc bestehen, lassen Art. 6bis
MSchG und die angcfiihrte Rechtsprechung zu Art. 11 MSchG Ausnahmen zu. Dal die
Beschwerdefithrerin dicse nicht nutzen kann, liegt nicht am Gesetz und seiner Anwen-
dung durch das Amt, sondcrn hat scinen Grund darin, dal3 die tatsdchlichen Voraus-
sctzungen fur eine Ausnahme bei ihr selber fehlen.

5. Dadurch, daB das Amt sich neben der formellen Ubertragungserklirung auch mit
den tatsiachlichen Verhiltnissen befalte, priifte cs nicht dic Giiltigkeit des privatrecht-
lichen Abkommens zwischen den Beteiligten, sondern dessen Vollzug. Das war seine
Pflicht. Denn das Recht an der Marke wird erst mit der Geschéftsiibertragung, nicht
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schon mit dem Abschlull des Vertrages erworben (Davip, N. 21 zu Art. 11 MSchG;
MATTER, a.a.0. S. 160; Trorrer I S. 603, II S. 802). Das Gesetz verlangt fiir den Er-
werb einen geniigenden Beweis (Art. 16 in Verbindung mit Art. 11 MSchG), der mit den
in Art. 19 Abs. 1 MSchV erwihnten Urkunden zu fithren ist. Ob sic ausreichen, ist cine
TFrage der Wiirdigung, dic dem Amt obliegt. Wo die Erkldrung des bisherigen Marken-
inhabers und dic Ausweise fiir den Erwerber einander widersprechen, sich insbesondere
wie hier ergibt, dal3 der zur Marke gehorende Geschiftszweig entgegen der Erklarung
nicht auf den Erwerber iibergehen konnte, hat das Amt das Gesuch um Ubertragung
der Marke von Gesetzes wegen zuriickzuweisen (vgl. 74 11 184 f1.). Wenn seine Uber-
priifungsbefugnis auch beschrinkt ist, ist es doch nicht gehalten, die Ubertragung ge-
stiitzt auf eine jedenfalls zurzeit offensichtlich unrichtige Bescheinigung im Register vor-
zumerken. Die Beschwerdefthrerin versucht denn auch nicht, den vom Amt unter-
stellten Sachverhalt durch cinen andern zu ersetzen. Sie begniigt sich vielmehr damit,
sich auf ihre allgemeine Hinterlegereigenschaft und auf Art.9 MSchG zu berufen.
Beides ist indces, wic ausgelithrt worden ist, unbehelflich.

6. Der Einwand der Beschwerdefiihrerin, dal3 der Inhaber die Marke nicht unbedingt
selber gebrauchen miisse und thm der Gebrauch durch den Lizenznchmer wie ein
eigener angerechnet werde, geht an der Streitfrage vorbei. Eine Stellungnahme eriibrigt
sich deshalb, zumal es hier nicht um ein Lizenzverhilinis geht. Ebensowenig hilft der
Beschwerdefithrerin, daf3 sie angeblich die Absicht hat, die ihr von der Musexport
Limited abgetretenen Marken zu gebrauchen. Diese Absicht vermag die fehlende, nach
Art. 11 MSchG aber unerlalliche Mitiibertragung des Geschifttes nicht zu ersetzen.

MSchG Art. 14 Abs.1 Ziff.2

Schutzverweigerung der Marke < Enterocura>, weil sie Fachausdruck fiir Medika-
mente und Mittel zur Behandlung von Darmkrankheiten, also Gemeingut ist.
Das Wort «Enterocura> gilt wegen der Verwechslungs- und Tduschungsgefahr
nicht als schuizfihiges Phantastezeichen fiir Medikamente und Muitel, die nicht
der Darmbehandlung dienen.

Refus d’enregistrer la marque < Enterocura>, qui constitue un terme technique pour
des médicaments et remédes servant au trattement des maladies intestinales et, par
conséquent, qui appartient au domaine public.

Le mot « Enierocura>, parce qu’tl préte & confusion et parce qu’il risque d’induire le
public en erreur, ne peut constituer une marque de fantaisie pour des médicaments ou
des remédes qui ne sont pas destinés aux soins de ’intestin.

BGE 96 1 752 ff. und PMMBI 1971 I 46, rés. fr. JT 1971 I 606, Urteil
der I. Zivilabteilung vom 1. Dezember 1970 1.S. Nordmark-Werke
GmbH gegen Eidgendssisches Amt fir geistiges Eigentum.

Aus den Erwdgungen:

2. Als Gemeingut gelten Hinweise auf Art, Eigenschaften, Beschaffenheit, Bestim-
mung der Ware, zu deren Kennzeichnung die Marke dienen soll (BGE 96 1250 und dort
erwihnte Entscheide).
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a) Der Ausdruck «Enterocura>, den die Beschwerdefiihrerin als Marke gewihlt hat,
ist gebildet aus den Teilen <entero» und «cura». (Enteros Icitet sich ab aus dem griechi-
schen <enterony, deutsch Darm (BEnserer, Griechisch-Deutsches Schulwérterbuch).
«Cura> ist cin lateinisches Wort und heiBt auf deutsch u.a. Sorge, Fiirsorge, Pflege,
Wartung (MEeNGE, Lateinisch-Dcutsches Schulwérterbuch). Von ihm stammen auch
das deutsche «Kur>, das franzésische «cures, das italienische ccuras.

Die griechisch/lateinische Wortverbindung <Enterocuras bedeutet also in sinnge-
treuer deutscher Ubersetzung «Darmpflege> oder «Darmkur>.

b) Die Beschwerdefiihrerin irrt in der Annahme, maBigebend {iir die Wertung ihrer
Marke sci das Verstandnis des Durchschnittskdufers. Ein Wort ist schon dann nicht als
Marke zu schiitzen, wenn nur ein bestimmter Kreis, z. B. die Fachleute, es allgemein zur
Bezeichnung einer bestimmten Warenart verwendet (BGE 96 1T 261 Erw. 3a, 94 II 46,
36 1T 445 f.).

Fchl geht auch die Meinung, c¢s komme nicht darauf an, dal die franzosische und die
italienische Sprache wortstammiBig gleiche Ausdriicke kennen. Das Franzosische wie
das Italienische sind in der Schweiz dem Deutschen gleichgestellte Landessprachen.
Erfiillt cine Marke nur fur ein Sprachgebiet die gesetzlichcn Bestimmungen nicht, so
mul ihr der Schutz verweigert werden (BGE 93 1 576, 580, 82 1 51, 56 1 472, 56 1T 232).

¢) Die fiir Medikamente, pharmazeutischc Heilmittel, Verbandsartikel, Desinfek-
tionsstoffe zustandigen Fachleute sind vorab Arzte und Apotheker. Ob sie klassische
Sprachen als solche studiert haben, ist unerheblich. Auch wenn sie cs nicht taten,
mubten sie sich die hier interessierenden Kenntnisse im Laufe ithrer Fachausbildung
aneignen. Denn der Wortbestandteil <enters oder <entero» gehért sowohl fir die Be-
nennung von Darmkrankheiten, Darmbehandlungsmethoden, operativen Eingriffen im
Darmbereich, chirurgischen und Untersuchungsinstrumenten wic in Eigenschafts-
wortern zur festen medizinischen Terminologie. Zu denken ist hier ctwa an Enteralgic
(Darmschmerz), Enteritis (Darmentziindung), Enterorrhagic (Darmblutung), Entero-
skop (Darmuntcrsuchungsinstrument), Enterotomie (Darmschnitt), cnterogen (im
Darm cntstanden oder vom Darm her verursacht) usw. Solche Fachausdriicke sind,
gerade wegen ihres altsprachlichen Ursprungs, in Fachkreisen international gebriuch-
lich und verstandlich. Zudem gibt es im Franzosischen und im Italienischen viele an-
nihernd gleichlautende oder zumindest gleichstammige Ausdriicke. <Cura> sodann ist
als lateinisches Originalwort in Fachkreisen und in den deutschen, franzésischen,
italienischen Ableitungen dariiber hinaus gleicherweise geldaufig fur Pflege, Bchand-
lung, Kur. Das alles kann weitgehend als gerichtsnotorisch gelten und wird, insofern es
dessen noch bedarf, durch eine breite Dokumentation aus Sprach- und Fachwerken un-
widerleglich nachgewiesen (z.B. DER Grosse DUpeN, Fremdwoérterbuch, 1960, S. 168;
Der Grosse Brockuaus, Bd. 3 1953, S. 581; PscuyrREMBEL, Klinisches Worterbuch,
1969, S. 314/15; GurTtMANN, Medizinische Terminologic, 16.-20. Aufl. 1922, S. 347;
GHIotTl, Vocabolario scolastico italiano-francese, 1947, S. 323; Perscaenic, Der kleine
Stowasser, lateinisch-dcutsches Schulwérterbuch, 1949, S. 149; Wanric, Deutsches
Worterbuch, 1968, S. 2194 f.; Perroccui, Nuovo Dizionario scolastico della lingua
italiana, 1957, S. 317; VEwLoN/NoBEL, Mecdizinisches Worterbuch, englisch-deutsch-
franzgsisch, 1969, S. 282 f.; Sacus-ViLLATTE, Franzosisch-Deutsch und Franzosisch-
Deutsches Worterbuch, Bd. I, 1911, S.361/62 ; Nouveau Larousse MEbicar, 1952, 5. 381).

Die aus <entcro> und <cura> zusammengesetzte Marke «Enterocura hat also sprach-
lich einen cindeutigen Sinn. Sie ist in Fachkrcisen fiir spezifischc Medikamente und Be-
handlungsmittel Sachbezeichnung, daher Gemeingut.
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Im iibrigen, was den Durchschnitts- oder letzten Abnehmer betrifft, pflegt auch er
Medikamente nicht nach Phantasicnamen, sondern zu Behandlungszwecken nach
arztlicher Verordnung oder fachkundiger Beratung zu kaufen, so dal3 sich unter diesem
Gesichtspunkte ecbenfalls rechtfertigt, auf das Wissen der Fachkreise entscheidend abzu-
stellen.

d) Daraus, dal3 andere Marken mit Bestandtcilen <Entero...»>, <Derma...>, <Cor...>
vielfach registriert sind, kann die Beschwerdefiihrerin nichts zu ihren Gunsten folgern.
Das Amt hilt zunichst entgegen, dal jene Marken hiufig auch Bestandteile wic <...cob,
<...zima, <...dyl aufweisen, die ithnen gesamthaft betrachtet einen gewissen Phantasie-
gehalt verlethen. Ob das die Eintragungen hinlénglich begriindcte, ist nicht zu unter-
suchen. Selbst wenn dic Entgegennahme jener Marken falsch war, gibt das der Be-
schwerdcfithrerin keinen Anspruch auf Zulassung ihrer Marke. Denn es kann Ver-
waltungsbchoérden und Gerichten nicht verwehrt sein, von einer als unrichtig erkannten
Praxis abzugehen (BGE 89 1 296, 303, 92 I 306, 93 I 565). Eine solche Praxisinderung
ist im Gange, kann sich indessen nur allméahlich vollziehen.

3. Wenn <Enterocura» als Pharma-Marke auf Mittcl zur Behandlung von Darm-
krankheiten hinweisen solltc, bringt die Beschwerde weiter vor, so kénnc der Ausdruck
fiir dic iibrigen Produkte auf der Warenliste nicht dieselbe Bedeutung haben, sondern
miisse auf sic bezogen als Phantasiebezeichnung angesehen werden. Auch der humani-
stisch Gebildcte werde nie auf die Idee kommen, «ein unter der Marke «Enterocura>
vertriebenes Schidlingsbekdmpfungsmittel habe etwas mit Darmkrankheiten zu tun».
Dcr Marke noch fiir diesc Waren den Schutz abzusprechen, wire vollig willkiirlich.

Allein, eine Wortverbindung, die fiir bestimmte Produkte so klare Sachbcezcichnung
ist, wie «Enterocura» fir Medikamentc und Mittel zur Behandlung von Darmkrank-
hciten, und die deshalb als Marke fir solche Produkte nicht taugt, wird nicht schon
durch bloB3e Verwendung fiir andere Waren zum schutzfihigen Phantasiczeichen, wenn
und solangc dicse Waren nicht von jenen Produkten derart verschieden sind, dal3 durch
ihre besagte Kennzeichnung keinerlei Téduschung und Irrefithrung bewirkt werden
kann. Das trifft nun, wie das Amt mit Recht einwendet, fiirr dic von der Beschwerde-
fithrerin unterstcllten Erzeugnisse nicht zu. Fiir Medikamente und pharmazeutische
Produkte, die nicht der Darmbehandlung dienen, ist eine Bezeichnung mit «Entero-
curay, chen wegen der in Fachkreisen unmiBverstindlichen Bedeutung, offenkundig
falsch und tduschend. Anderscits iegen Medikamente und Erzeugnisse zur Konservie-
rung von Nahrungsmitteln oder Schidlingsbekdmpfung im Aussehen sowohl wie in den
gebrauchlichen Handelsformen viel zu nahce beieinander, als daf3 bei Kennzeichnung
von Waren der zweitgenannten Gruppe mit der Marke «Enterocuras die Moglichkeit
von Verwechslung und Tauschung sich mit hinldnglicher GewiB3heit ausschlieBen lieBe;
insbesondere wiederum nicht in denfranzésisch- und italienisch-schweizerischen Sprach-
gebieten. Nach standiger Rechtsprechung geniigt das objektive Vorhandensein solcher
Gefahr zur Verweigerung des Markenschutzes wegen Sittenwidrigkeit; ciner Tau-
schungsabsicht des Markeninhabers bedarfes nicht (BGE 93 1 575, 579, 78 1 280, in Ver-
bindung mit den vorstehend unter Ziff. 2b Abs.2 angemecrkten Verweisungen). Ob die
Beschwerdefiithrerin auch Defensiviendenzen verfolge, braucht alsdann nicht gepriift zu
werdern.
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MSchG Art. 14 Abs. 1 iff. 2

Der Name einer Stadt im Ausland ist als Gemeingut anzusehen und darf nicht als
Marke eingetragen werden, wenn er ein Hinwes fiir die Herkunft der Ware sein kann.
Unzulassigkeit der Marke <Cusco> (peruanische Stadt und Provinz, Kakao-
produzenten ) fiir Schokolade und Kakao.

Est du domaine public — et ne peut en conséquence étre enregistré comme marque — le
nom d’une ville étrangére dés lors qu’il peut étre une indication de provenance de la
marchandise.

Inadmissibilité de la marque «Cusco> (ville et département péruviens, producteurs
de cacao ) pour du chocolat et du cacao.

BGE 97 T 81 ff. und PMMBI 1971 T 29 ff. und Sem. Jud. 1971 513 ff,,
rés. fr. J'T 1971 1 607, Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. Januar 1971
i.S. Interfood S.A. gegen Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.

Aus den Erwdgungen:

1. En vertu des art. 3 ct 14 al. 1 ch. 2 LMF, le Bureau fédéral doit refuser I’enregistre-
ment d’une marque lorsque celle-ci comprend comme élément essentiel un signe devant
étre considéré comme étant du domaine public ou lorsqu’elle est contraire aux bonncs
meeurs. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 93 T 571 et les précédents
cités), une marque est contraire aux meeurs lorsqu’elle est de nature & induire en erreur
le consommateur suisse moyen. Dés lors n’cst pas admissible unc marque comprenant
une désignation géographique de nature a tromper le public sur la provenance de la
marchandisc. C’est un fait d’cxpérience que la désignation géographique éveille chez le
consommateur ’idée que le produit qu’elle couvre provient du pays désigné. Aussi bien,
la désignation géographique nc pcut-elle étre admise que lorsqu’elle a manifestement un
caractére de fantaisic ct qu’elle ne peut étre comprise comme une indication dc pro-
venance.

2. <Cuzco» (ou «Cusco) est le nom de I'une des principales villes du Pérou, peuplée de
80000 habitants environ. Elle a été le point de départ de I’expansion des Incas et la
capitale de leur empire. En 1533, Pizzarro, conquistador espagnol, conquit le Pérou, et
Cuzco devint par la suite un des grands centres de ’Amérique cspagnole. Incas et
Espagnols ont laissé¢ a la ville de Cuzco un riche patrimoine historique et artistiquc.
Actuellement, chef-lieu du département du mémec nom qui compte 828000 habitants,
Cuzco est connue notamment en raison de scs industries alimentaires et textiles (Grand
Larousse encyclopédigue, tome 3, p. 725). Le Pérou en général et Cuzco cn particulier
produisent du cacao et fabriquent du chocolat (Encyclopedia Britannica, vol. 6, 1961,
p-912).

Dans ces conditions, la marque <Cusco> {ou «Cusko») pour désigner du chocolat, du
cacao, des articles de confiserie et de patisscrie, constitue une indication géographique
dépourvue de tout caractére de fantaisie. Le fait que du cacao cst cultivé dans les
environs de Cuzco et qu’il existe dans cette ville une fabrique de chocolat, si peu impor-
tante soit-elle, a pour conséquence que ce nom appartient au domaine public. II n’est
pas admissible qu'une entreprise puisse monopoliser a son profit unc indication qu’un
concurrent pourrait également utiliser pour indiquer la provenance dc scs produits.
Admettre le point de vue de la rccourante reviendrait a empécher tout fabricant de
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chocolat de mentionner 'origine du cacao contcnu dans ses produits. Ce nom, qui est du
domaine public, doit demeurer disponible pour quiconque veut fabriquer des produits
contenant du cacao provenant de Cuzco ct de sa région.

Certes, il est peu vraisemblable quc la ville ct le départcment de Cuzco soient
actuellement exportatcurs de cacao, et le grand public suissc ignore méme peut-étre leur
existence et leurs ressources. Mais le développement rapide du tourisme aura pour cflet
que le Pérou et ses villes principales, dont Cuzco, scront de plus en plus connus de la
population suissc. Le nom de Cuzco correspondra alors 4 unc indication dc provenance;
il importe que cctte désignation, considérée comme étant du domaine public, nc soit pas
le bicn personnel d’une entreprise. Le recours doit donc étre rejeté.

MSehG Art. 14 Abs. 1 Zaff.2
Eine Sachbezeichnung, bestehend aus Fremdwdirtern, die in der Schweiz immer mehr
verstdndlich sind, darf nicht als Marke eingetragen werden.
Unzuldssigkeit der Marke < Top set>, die in englischer Sprache auf die Eigenschaft
einer Ware hinweist.

Ne peut étre enregistrée comme marque une désignation générique formulée dans une
langue étrangére, mais_formée de mots qui seront de plus en plus connus du public
suisse.

Inadmissibilité de la marque <« Top set> qui, exprimée en langue anglaise, fait
allusion @ la qualité d’un produit.

BGE 97 I 81 {I. und PMMBI 1971 I 29 ff. und Sem. Jud. 1971 513 ff.,
rés. fr. JT 1971 1 608, Urteil der I. Zivilabteilung vom 26. Januar 1971
1.S. Interfood S.A. gegen Burcau fédéral de la propriété intellectuelle.

Aus den Erwdgungen:

1. En vertu de ’art. 14 al. 1 ch. 2 LMF, lc Burcau fédéral doit refuscr enregistrement
d’unc marque qui comprend comme élément essenticl un signe dcvant étre considéré
comme étant du domaine public. Tel est le cas, sclon la jurisprudence, dcs désignations
indiquant la nature du produit ou attribuant certaines qualités & la marchandisc (ATF
95 I 478 ct les précédents cités dans cet arrét). Toutefols, pour qu’une désignation soit
considérée comme descriptive, il ne suffit pas d’une allusion quelconque; il faut que la
relation entrc le terme utilisé et la qualité ou la marchandisc désignées soit immédiate
ct ne requiére ni association d’idées, ni travail de réflexion (ATF 83 IT 218).

2. Le substantif «set> signifie en anglais un enscmble, un jeu (d’outils, dc piéces de
rechange), un assortiment. Le mot <top>, employé comme adjectif, a une acception
spatiale (supérieur, du dessus), mals aussi par extension une acception de qualité: «the
top boy> (le premier de classe, Harrap’s Standard French and English Dictionary, Vo
<top»); dans ce dernier sens, il est utilisé dans de nombrcuses annonccs publicitaires.
«Top set> signific assortiment supérieur. C’est dés lors unc désignation descriptive,
attribuant certaines qualités & un produit. Pour un acheteur de langue anglaise, la
marque <top set> (méme s’il s’agit d’une association de mots inusuelle cn anglais) n’est
pas une désignation de fantaisie lorsqu’elle concernc des chocolats ou des produits de
confiserie; elle est une image directe évoquant un assortiment dc premiére qualité.
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Le probléme ets en I’espéce de savoir si, pour I'acheteur moyen en Suisse, cette
désignation est également directe, ou simplement allusive ou méme de pure fantaisie, ce
qui résulterait de ’emploi de mots de la langue anglaise. Une désignation générique ne
perd pas sa qualité par le fait qu’elle n’est pas exprimée dans I'une des langues parlées en
Suisse. Le Tribunal fédéral a déja rejeté des marques consistant en une désignation
générique en langue étrangére: ever fresh, synchro-belt (ATF 91 T 358; 95 I 479). Il est
vrai que, si le mot <top» est trés connu en Suisse par la publicité, le mot «set» ne I’est pas
encore dans son sens exact. Toutefois, cc vocable, excellent mot publicitaire car il est bref
et percutant, se répand actuellement au moyen de la publicité. L’acheteur suisse moyen,
méme s’il ne comprend pas encore parfaitement le sens de <top set», y voit une désignation
représentant un produit <top», c’est-a-dire de haute qualité. Mais comme la langue
anglaise s’infiltre rapidement dans de nombreux domaines dans les langues parlées en
Suisse, cet acheteur sera bientot en mesure de saisir le sens exact de cette expression.
Tenant compte du fait que les marques sont destinées a durcr, il faut admettre que la
désignation <top set» acquerra un caractere descriptif pour le public suisse.

Admettre le point de vue de la recourante conduirait & dénier d’une facon générale lc
caractére de désignation générique aux désignations formulées dans un idiome étranger.
Cela permettrait ’accaparement par certaincs entreprises des mots communs constituant
en langue étrangére une désignation générique. Or 'obstacle que constitue la langue
anglaise n’est pas tel qu’il sorte ces termes du domaine public. Aussi Penregistrement de
la marque <top set> requis par la recourante constitucrait ’accaparement préventif d’une
désignation destinée 4 bréve échéance & étre connue de la clientéle suisse. Le recours doit
donc étre rejeté.

MSchG Art. 14 Abs.1 Ziff.2

Die Marke «Polygran> hat im Jusammenhang mit getreidehaltigen Fullermitteln
und Keimprdaparaten beschreibenden Charakter.

Unter der Bezeichnung < Polygrans sind vor allem im italienischen Sprachbereich
mehrere Getreidesorten oder vielkirnige Getreideprodukie zu verstehen. Der Hinweis
auf die Warenbeschaffenhett 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 caractére descriptif quand elle se référe d des fourrages
contenant des céréales ou a des préparations & base de germes de céréales.

Dans les régions de langue 1talienne surtout, la désignation <Polygran» est comprise
dans le sens de «plusieurs sortes de céréales» ou de «produits & base de plusieurs
sortes de céréales». Les acheteurs de langue allemande peuvent eux aussi comprendre
Pallusion a la nature et a la composition du produit.

Une marque qui n’est descriptive que dans I’une des quatre régions linguistiques de la
Sutsse seulement ne peut pas étre admise & Ienregistrement.

PMMBI 1971 I 48, Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom
6. April 1971 i.S. Keimdiit gegen das Amt.
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Aus den Erwdgungen:

2. Dic Beschwerdefuhrerin versucht die Grunde, 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. 246629 ins schweizerische Markenrcgister gestattet worden, obwohl auch diese
Wortmarke den Bestandteil <granos enthalte; in der Verweigerung des Schutzes fir die
Marke «Polygran> liege somit eine ungleiche Behandlung der Biirger.

Dem hilt das Amt mit Recht entgegen, dal3 die Bezeichnung <Agrano» als Ganzes
keine bestimmte Bedeutung, sondcrn Phantasiccharakter hat und cbensogut als Ab-
leitung von «<agro» oder <agraria> gedeutet, als in Beziehung zu «grano» gebracht werden
kann. AuBBerdem handelt ¢s sich nicht um eine neuec Marke; denn sie ist bereits 1946
unter Nr. 116726 fur getreidehaltige Lebensmittel eingetragen worden. Im Jahre 1964
wurde sic unter Nr. 202240 erneuert und 1968 unter Nr. 349983 international registriert.
Diec nachtrigliche Erweiterung der Warenliste im Zusammenhang mit der Erneuerung
von 1970 (unter Nr. 246629) erforderte gemi3 Art.9 Abs.5 MMA eine neue inter-
nationale Registrierung unter Nr. 372421.

Im iibrigen hat das Bundesgericht nicht zu entscheiden, ob die Marke <Agrano» zu
Recht zugelassen worden ist. Sollte dies nicht der Fall sein, konnte dic Beschwerde-
fihrerin daraus nichts fiir sich ableiten. Das Bundesgericht ist nicht an die Ubung des
Amtes gebunden, und das Amt selber darf cine Praxis aufgcben, deren Unrichtigkeit es
erkannt oder deren Verschiarfung es fir geboten halt (BGE 91 I 359 mit Hinweisen).

3. Das Amt hat auch nicht dadurch Landesrecht oder Staatsvertriage verletzt, dall es
die Wortmarke <Polygran> als beschreibende Sachbezeichnung und deshalb — in Uber-
einstimmung mit der Rechtsprechung — nicht als eintragsfahig 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 beschreibend ist, kann sie nicht zuge-
lassen werden (BGE 56 IT 232 ; TRoLLER, Immaterialgiiterrecht, Bd. I S. 354). Obwohl
der Buchstabe Y der italienischen Sprachc unbekannt ist und demzufolge <Poly> als
Bestimmungswort von Zusammensetzungen nicht wie im Deutschen und Franzésischen
entsprechend seiner griechischen Herkunft mit Ypsilon, sondern als «Poli> geschrieben
wird, hat es ebenfalls die Bedeutung von «mehr> oder «viel>. Anderseits verweist das
Wort «Gran> auf Getreide (<granos), so dal3 die Zusammensctzung als Bezeichnung fiir
mehrere Getreidesorten oder als ein mehrkérniges oder vielkérniges Getreideprodukt
verstanden werden mul.

Die Bestandteile <Poly> und «Gran> kommen {brigens im Deutschen, wenn auch in
Fremdwértern, ebenfalls vor. «Gran» findet sich meistens als Stamm in Wértern, die mit
«Korn» oder <kérnig« zu tun haben, wie z.B. granieren, Granulation, Granulose
(PerkuN, Das Deutsche Wort, 1934, S. 401; Wanric, Deutsches Wérterbuch, 1968,
S. 1564 fI.). «Poly» sodann ist z.B. in den Fremdwértern Polygamie (Vielweiberei),
polyglott (viclsprachig), Polygon (Vieleck), Polymeter und Polytechnikum enthalten
(WaHRIG, a.a.0. S. 2752 fI.). Die Bezeichnung <Polygran> kann deshalb auch im
Deutschen, namentlich von Abnehmern von Futtermitteln und Keimpréparaten, als
Hinweis auf die Beschaffenhcit und Zusammensetzung der Erzeugnisse verstanden
werden, {ir welche die Wortmarke bestimmt ist.
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MSehG Art. 18; UWG Art. 1 Abs. 2 lit. b und Art.2
Bei einer als schweizerisch bezeichneten Uhr kann der Kaufer, auf dessen Vor-
stellungen abzustellen ist, erwarten, daff 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 wenmn der Hauptieil
des dem Detaillisten in Rechnung gestellten Preises auf schweizerische Arbeit und
Lubehorteile entfillt, so lange dieser Teil nicht die wesentlichen Eigenschaften einer
Uhr bestimmd.
0b die Marke < Bienna> giiltig ist und ob die Regeln des MSchG iber Herkunfls-
bezeichnungen auf eine solche Marke divekt anwendbar sind, kann offen bletben,
denn unlauterer Wetibewerb liegt bei Anbringung dieser Marke auf nicht schweize-
rischen Uhren jedenfalls vor.
Luldssigkeit einer Klage auf Feststellung, daff die Benutzung einer Marke und
einer Herkunfisbezeichnung unter bestimmten Umstinden nicht rechtswidrig sei.
Das Klagerecht des Verwaltungsrates einer AG auf Feststellung, dafl die von thm
veranlaften Handlungen der AG nicht unlauter seien, ist zu bejahen.

Dans une montre qualifide de Suisse, I’ acheteur, dont I’ opinion est seule déterminante,
s’attend d ce que la partie essentielle de celle-ci, ¢’est-d-dire le mouvement, soit
suisse. Ne peut dés lors éire considérée comme suisse une montre dont le moyvement
est fabriqué et monté a I’étranger (@ I exception de I’ opération mineure de la pose du
pont du barillet); peu importe que la fraction principale du prix de vente de la
montre au détaillant corresponde & un travail et des fournitures suisses, dés lors que
cetle fraction ne constitue pas les éléments fondamentaux de la qualité de la montre.
La question de savoir si la marque < Bienna> est valable et si les régles de la LMF
sur les indications de provenance s’appliquent directement a une telle marque peut
rester non résolue, car il y a manifestement acte de concurrence déloyale lorsque
cette marque est apposée sur des produits qui ne sont pas de provenance suisse.
Recevabilité en espéce de I action en constatation du drotit (contesté ) & utiliser une
marque et du droit (contesté ) d’utiliser Iindication de provenance Swiss Made.
Recevabilité de Iaction conjointement intentée par Iadministrateur de la société
demanderesse en constatation de I’ absence d’acte de concurrence déloyale et d’indica-
tion_fallacieuse de provenance.

Arrét du Tribunal cantonal du canton de Neuchatel du 7 juillet 1969
dans la cause S.A. X ct Sieur Y contre Chambre suisse de I’horlogerie.

Extraits des considérants:
1. Sur la recevabilité de la demande

1. Les deux premiéres conclusions de la demande, objet du jugement séparé, se
présentent sous la forme de conclusions en constatation de droit. Le droit fédéral ne
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donne une telle action qu’a la partie qui peut invoquer un intérét juridique digne de
protection (ATF 77 IT 344, 81 11 22, 82 11 176, 359, 84 11493, 92 11 107,93 11 11, 43 et
réf. cit); le droit cantonal, qui pourrait admettre cette action dans des cas ou clle n’est
pas imposée par le droit fédéral, ne la reconnait également dans le canton de Neuchatel
que si le demandeur y a intérét (RJN 2 1231, 4 I 25). Dans la mesure ou les conclusions
en constatation de droit scraicnt cxclusivement destinées 4 motiver ou préparer une
action condamnatoire, notamment cn paiement de dommages-intéréts, les demandeurs
ne pourralent invoquer un tel intérét juridique digne de protection, du fait que le droit
leur permet de prendre directement unc conclusion condamnatoire (par ex. ATF 83 II
272, 81 11 118, 462, 84 II 691, 91 II 401). Par contre, I'intérét nécessaire existe dans
la mesurc ol, indépendamment d’un éventucl jugement condamnatoire, la partic
demandercsse a intérét a faire constater 'existence ou I’étenduc de son droit pour
I’avenir.

a) En l'occurrence, X S.A. peut invoquer un tel intérét. En effet, munissant ses
montres mouvements importés, clle a intérét non seulement a obtenir la réparation du
dommage gqu’elle prétend avoir subi du fait du séquestre prétendament illicite mais
également a faire constater pour 'avenir si et le cas échéant quand elle pourra utiliser a
P’avenir la marque «Bicnnas et la désignation «Swiss made>.

b) En revanche, il apparait plus douteux que Y. puisse invoquer un tel intérét.

En effet, a s’cn tenir aux allégués déterminants de la demandc, 1l sc présente seule-
ment comme administrateur de X S.A. et il nc fait pas personnellement le commerce de
montres de mouvements importés, elle a intérét non sculement a obtenir la réparation du
faire constater si et lc cas échéant quand il peut personnellement utiliser la marque
«Bienna> ou la désignation <Swiss made>.

On peut alors se¢ demander §’il a intérét a faire constater quels sont les droits de X
S.A. Lorsque I'intérét juridique existe, I’action peut tendre a la constatation de rapports
juridiques entre tiers (cf. ATF 93 IT 11). Le Tribunal cantonal a déja jugé que lorsque le
juge pénal suspend l'action pénalc cn impartissant 4 une partie un délai pour faire
constater Pexistence d’un droit litigieux, la partie a un intérét juridique suffisant a
obtenir du juge civil cette constatation judiciaire; il en est ainsi a tout le moins lorsqu’un
jugement cn constatation peut étre obtenu beaucoup plus rapidement qu’un jugement
condamnatoire (RJN 4 I 25). En Pespéce, cependant, les faits se présentent de maniére
quelque peu différente: dans I'action pénale, Y. a, d¢ lui-méme, informé le juge qu’il
entendait agir contre la défendceresse en réparation de son dommage et en constatation
du droit d’apposer la mention «Swiss made», sur quoi le juge pénal I'a invité a le faire
dans les deux mois (ordonnance du 14 avril 1967), puis Y. a avisé lc juge pénal (le
20 juillet 1967) quc I'action civile avait été ouverte, ce qui a provoqué la suspension de
l'action pénale (ordonnance du 17 aot 1967). Le juge n’a donc pas suspendu la procé-
durc en invitant Y. & agir devant le juge civil et, pour le juge pénal, il eit aussi sufli sans
doute que le juge civil constatit quelle était la situation juridique de X S.A.; a la
requéte de celle-ci, puisque la seule activité reprochée a faute a Y. était celle qu’il avait
excrcée en qualité d’administrateur de X S.A. Une autrc considération pourrait
éventucllement faire admettre qu’Y. a un intérét suffisant pour agir. En effet, en tant
qu’organe et administrateur de la société anonyme, il peut étre recherché personnelle-
ment — pénalement et civilement — pour les actes illicites de la société (art. 55 al. 3 CC,
754 CO) notamment pour les actes de concurrence déloyale constitutifs d’actes illicites
(art. 8 et 13 LCD, ATF 82 II 546); aussi peut-il avoir personnellement un certain
intérét a faire constater que les actes qu’il fera a Pavenir en tant qu’organe social ne sont
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pas illicites et n’exposent pas sa responsabilité personnelle. S’il fallait lui reconnaitre un
tel intérét, il ne saurait tendre qu’a la constatation du caractére licite des actes de la
société anonyme elle-méme et non a la constatation de droits qui seraient propres a Y.
En fait, pourtant, Y. avait d’autant moins d’intérét a agir personnellement que X S.A.
était disposée a agir en constatation de son droit prétendu et qu’clle ’a fait. La question
peut cependant demeurer indécise, deés lors qu’il est nécessaire de statuer sur la demande
de X S.A. en fixation de droit et que, dans le cadre de 'action en réparation intentée
par Y. (conclusion 4), le caractere licite ou illicite du comportement de X S.A. dans
Pusage de la marque «Bienna> et de la mention ¢Swiss made> (conclusion 1 et 2) a la
valeur d’un «moyen», au sens de Particle 195 al. 2 CPC, que la procédure séparée a
précisément pour objet de juger.

2. Les actions en constatation de X S.A. et de Y tendent en réalité a faire constater
que les demandeurs ne violent pas la loi sur la concurrence déloyale ainsi que la loi sur
les marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions
de récompenses industrielles en utilisant les mots de «Bienna> et «Swiss made>. Ily a
lieu de rechercher quelles sont les parties 4 un tel rapport de droit.

L’action fondée sur la concurrence déloyale en constatation du caractere illicite de la
concurrence peut étre exercée par une association professionnelle et économique dont les
statuts 'autorisent 4 défendre les intéréts matéricls de leurs membres si ces derniers, ou
des membres des sections, ont qualité pour agir (art. 2 al. 3 LCD). En I’cspéce, si
Putilisation des mots <Bienna> et «Swiss made> constituent des actes de concurrence
déloyalc, les 1ésés directs seraient les concurrents de la demanderesse, soit les fabricants
d’horlogerie qui auraient qualité pour agir (art. 2 al. 1 LCD); or la plupart de ceux-ci
font partic dc la F.H., elle-méme membre de la défenderesse qui pourrait donc agir
pour leur compte contre X S.A., ses statuts I’y autorisant. Comme la défendercsse est déja
intervenue judiciairement devant les autorités pénales en se prévalant des droits de ses
membres directs ou indirects, elle ne saurait contester sa qualité pour défendre a
Paction de X S.A. tendant a faire constater qu’elle ne commet pas d’acte de concurrence.

De méme, P’action fondée sur unc fausse indication de provenance peut étre intentée
non seulement par tout fabricant, producteur ou négociant 1ésé de la région intéressée
mais également par une collectivité de ces personnes ayant la personnalité (art. 27 al. 1
ch. 2 lit. a LM) ; inspirée par les mémes considérations, cette disposition légale doit étre
comprise comme la disposition équivalente de la loi sur la concurrence déloyalc. Pour
les mémes motifs que ci-dessus, la défenderesse aurait eu qualité pour agir contre X S.A.
et, comme elle a invoqué ces dispositions devant les autorités pénales, ellc ne saurait non
plus contester sa qualit¢ pour défendre 4 la présente action.

En revanche, s’agissant de ['usage d’une marque, 'action civile peut étre exercée,
selon Particle 27 al. 1 ch. 1 LM, par I’acheteur trompé et par 'ayant droit a la marque.
(La jurisprudence accorde également l’action cn radiation d’une marque a toute
personne lésée par la marque — ATF 92 I1 310, 91 II 7 et réf. cit. — mais cette éventualité
n’intéresse pas la présente espéce, la demanderesse n’ayant pas fait inscrire la marque
«Bienna» en sa faveur.) Aussi la défenderesse n’a-t-cllc pas fait valoir dans sa plainte
pénale que la demanderesse n’avait cn soi pas le droit d’utiliser la marque «Bienna»;
elle a seulement soutenu qu’en Poccurrence 'usage dc cette marque était un acte de
concurrence déloyale. N’ayant pas qualité¢ pour agir en se fondant sur le droit des
marques de fabrique, la défenderesse n’a pas non plus qualité pour défendre a une
action tendant a la constatation de 'usage licite de cette marque; cette action n’aurait
pu étre dirigée que contre I'ayant-droit 4 la marque, éventuellement contre I’acheteur
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prétendument trompé. Dans cette mesure, la conclusion 1 de la demande est irrccevable;
clle ne peut étre cxaminéc que dans le cadre des régles sur la concurrence déloyale. Le
tribunal n’a donc pas a examiner si la marque est valable et si clle a pu étre transféréc
valablement a la demandecresse.

En outre, dans la mesure ot Ies demandeurs sollicitent que leur droit soit constaté
d’utiliser la marquc «Bienna» sur des mouvcements fabriqués en Suisse, ils n’y ont aucun
intérét juridique digne de protection. En effet, d’une part il n’y a aucun litige sur ce
point. En outre, la société Z. & Cie n’a autorisé X S.A. a utiliser cctte marque que sur les
mouvcments russes. Enfin, la demandercsse ne prétend pas avoir P’intention d’utiliser
cette marque sur des mouvements suisses.

Les actions fondées sur la loi sur la concurrence déloyale peuvent étre dirigées non
seulement contre le concurrent lui-méme mais ¢galement contre celui qui favorise la
concurrence ainsi que contre toute personne qui, selon les régles de droit civil (art. 8
LCD) répond des actes illicites de ’auteur, soit notamment contre organc de la société
anonyme, responsable d’un acte de concurrence déloyalce de celle-ci (cf. ci-dessus cons. |
lit. b).

I1 ne saurait en étre autrement des actions fondées sur les dispositions relatives aux
indications de provenancc (art. 18 ss LM).

Ainsi, a supposcr qu’il y ait un intérét suffisant (cons. 1), Y. pourrait agir en constata-
tion dc Pabsence d’acte de concurrence déloyale ¢t d’indication fallacieuse de prove-
nance, cn actionnant la défenderesse, dés lors que celle-ci aurait qualité pour agir contre
lui et qu’clle I'a déja attaqué devant les autorités pénales.

11, Sur le fond
1. L’usage de la mention «Swiss made>

a) Selon l'article 18 LM, I'indication d¢ provenance consiste dans le nom de la ville,
de la localité, dc la région ou du pays qui donne sa renommée a4 un produit et il cst
interdit de munir un produit d’une indication de provenance qui n’est pas réelle ou de
vendre, mettre en vente ou en circulation un produit revétu d’une telle indication. Lc
but de cettc disposition cst de protéger le public (ATF 72 1T 385) et c’est la maniére de
voir des acheteurs qu’il importe de considérer (ATF 50 IT 200, 57 I1 605, 68 1204, 72 T
240). Or, pour l'acheteur, ce qui donne le renom 4 une indication de provenance n’est
point nécessairement la proportion quantitative de travail ou de matiére provenant de la
localité «sensu lato», par rapport au prix de revient total ou au prix de ventc total, mais
c’est ce qu’il y a de typique pour lui s’agissant du produit de la Jocalité. C’est ainsi, par
exemple, que «pour un vin ou un champagne, produits essenticllement naturels, la
provenance, c’est le sol oll poussc la vigne, non le lieu o le vin est pressé, encavé ct
traité; bien que les qualités d’un vin dépendent aussi des procédés de vinification, de
garde, de mise en bouteille, etc., sa renommée ticnt avant tout a la valeur des crus
provenant d’un certain vignoble» (ATF 72 II 386). Quant au produit industriel,
Pacheteur en fixe la provenance au lieu ou il est fabriqué, méme s’il I’est selon des
méthodes étrangéres (ATF 89 1 53). Lorsqu’un produit industriel est fabriqué avec des
matériaux provenant d’ailleurs, il y a lieu de rechercher si, & Pendroit indiqué, ces
matériaux ont fait ’objet d’'une modification essentielle a sa qualité, au point de vue de
l’acheteur; si cc n’cst pas le cas, celui-ci peut se considérer comme trompé (cf. TROLLER,
Immatcrialgiiterrecht vol. I, 2éme éd. p. 386). En ce qui concerne les montres, pour
Pacheteur, la réputation de la montre suisse est synonyme d’unc certaine garantie de
qualité (cf. mutatis mutandis ATF 89 I 53 a propos de ’industrie chimique; TROLLER



— 214 —

op. cit. p. 385). L’acheteur peut en conséquence s’attendre que la majeure partic des
opérations cssentielles au bon fonctionnement d’une montre qualifiée de suisse ait été
exécutée en Suisse.

1 n’est pas nécessaire pour la solution de la présente cause de définir avec exactitude
quelles montres répondent a cette définition. I1 suffit de constater que la montre vendue
par X S.A. n’y est pas conforme. Il est évident que I'achetcur d’une montre «suisse»
s’attend que la partie essentielle de celle-ci, soit le mouvement, soit suisse. Or, un
mouvement fabriqué ct monté a Pétranger, comme celul de la montre litigicuse (sous
réscrve de la pose du pont de barillet, opération mineure), ne peut étre considér¢ comme
suisse. Il importc pcu que la majeure partic du prix de vente représente du travail et de
la matiére suisscs, du moment que cette part ne correspond pas aux ¢léments essentiels &
la qualité de la montre. Dans le calcul du prix de revient de la montre litigieuse, tel qu’il
est présenté par la demanderesse, sur un prix de 23 fr. 50 de vente, la part suisse, de
13 fr. 70 ou 589, du tout, comprend pour 5 fr. ou plus de 20% du tout la marge de
bénéfice brut, soit la participation aux frais généraux dc fabrication ¢t de vente, ainsi
que lc bénélice net éventuel; si ces frais et Pactivité a laquelle ils correspondent sont en
général nécessaires a la mise de la montre sur le marché, ils n’ont pas pour effet de
détermincer directement la qualité de la montre aux yeux de Pacheteur. La part des
éléments étrangers étant de toute fagon, pour lui, prépondérante, il n’est pas nécessaire
de rechercher quellc importance il peut attribuer a ’habillement de la montre et notam-
ment a son emboitage. D’autres raisons montrent encore que le critére quantitatif
proposé par les demandcurs est illusoire cn la matiére. Il suffit en effet de considérer que
la part suisse ou étrangére du prix de la montre sera directement influencée par le prix
particulierement bas ou élevé de certains dc ses éléments, par rapport au prix de revient
d’une montre exclusivement suisse dans des conditions moyennes. Ainsi, dans une
montre de luxe, le prix de revient de la boite pourra dépasser la valeur de tous les autres
¢léments; si la montre est vendue comme étant suisse, ’acheteur s’imaginera néanmoins
que lcs parties réglantes de la montre sont dues a I'industrie suisse. Inversément, la
provenance suisse du produit terminé ne saurait dépendre du fait que le fabricant a pu
se procurcr 4 I’étranger & un prix particuliérement bas une partic cssenticlle de ce
produit. En Poccurrence, 1a demandcresse a vendu son mouvement 24 {r. mais on trouve
également sur le marché des montres suisses d’un calibre équivalent pour le méme prix;
or, pour ces derniéres, le prix du mouvement dépasse le 50%, du prix de vente (ci-
dessus F a), ce qui n’est pas le cas de la montre litigieusc; mais ce sont la des circons-
tances qui ne peuvent étre connues de l'acheteur et dont il n’a pas a faire les frais.

Les criteres utilisés pour définir Porigine d’un produit en mati¢re douaniére et dans
les relations commerciales entre états sont sans importance cn I’espéce, car ils ne sont pas
destinés a indiquer la provenance d’un produit a I'intention des acheteurs particuliers
dont Poptique est scule déterminante.

L’indication de provenance est d’autant plus fallacieuse en l'occurrence que le
commercant ne se contente pas d’affirmer que le produit est suisse mais qu’il indique en
outre qu’il a été fubrigué en Suisse, comme cela résulte de ’expression anglaise «Swiss
made>. On ne saurait de bonne foi le soutenir, s’agissant d’une montre dont la plus
grande partic a été fabriquée a I’étranger, a en juger d’aprés le colit respectif du mouve-
ment ct de ’habillement pour des montres équivalentes fabriquées exclusivement en
Suisse.

b) La loi sur la concurrcnce déloyalc définit en particulier comme actc de concur-
rence déloyale le fait de donner des indications inexactes sur ses marchandises (art. |
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al. 2 lit. b) et le fait de prendre des mesures destinées ou propres a faire naitre une con-
fusion avec les marchandises d’autrui (art. 1 al. 2 lit. d). Est notamment un acte de
concurrence déloyale I'indication propre a tromper sur Iorigine d’un produit. La loi sur
la concurrence déloyale peut s’appliquer concurremment avec la loi sur les marques de
fabrique (ATF 93 II 269, 432 et réf. cit.).

Pour les mémes motifs que ci-dessus, la mention «Swiss made» apposée sur des monters
dont le mouvement a été entierement fabriqué ct monté a I’étranger (a I'exception de la
pose du pont du barillct) est proprec a tromper sur 1'origine suisse de la montre et,
conséquemment, a faire naitrc une confusion avec les montres effectivement fabriquées
en Suisse et mises sur lc marché par des concurrents. Elle représente donc un acte
illicite réprimé par Particle 1 LCD.

¢) La mention «Swiss made> sur la montre litigicuse étant illicite, et inacceptable la
définition de cette indication de provenance, telle qu’elle est proposée par les deman-
deurs, la conclusion 2 doit étre entiérement rejetée.

3. L'usage de la marque «Bienna»

a) Il n’est pas nécessairc de rechercher si la demanderesse a le droit d’utiliser la
marque <Bienna), dont clle n’cst pas titulaire, ni si cette marque est valable en soi (cf.
cons. 1/2 ci-dessus).

b) Il n’apparait pas non plus indispcnsable de décider si les articles 18 ss LM, rclatifs
aux Indications d¢ provenance, s’appliquent directement aux marques de fabrique
littérales dont la racine du mot est formée du nom d’une localité (cf. ATF 89 T 53,
82 II 355, 77 I1 325; TrROLLER op. cit. p. 378, 380, 389 et réf. cit.).

¢) En effet, de toute fagon Pusage de cette marque en occurrence est un acte de con-
currence déloyale car elle donne licu a confusion (ATT 87 IT 39, 90 II 267), plus parti-
culierement elle est propre a induire les acheteurs en erreur sur ’origine du produit {(cf.
notamment ATF 89 I 53 a propos dc¢ la marque «Berna> pour un produit fabriqué a
Pétranger, ATF 92 II 264 a propos de la marque «Silbond» pour un produit fabriqué
a PPétranger; cf. également, en matiére de marques de fabrique, ATF 56 T 469 4 propos
de la marque «Kremlin» pour des machines non fabriquées en Russic, ATF 76 1 168 a
propos de la marque «<Big Ben» pour des habits provenant des Pays-Bas, ATF 79 I 252
a propos de la marque «Schwcizer Grufl> pour des roses provenant d’Allemagne; cf.
également TROLLER op. cit. p. 379 et 392). Il en est de méme de I'usage d’une indication
dc provenance donnant lieu a confusion (ATF 82 IT 355). L’acte scrait dé¢ja illicite, pour
les mémes motifs que ci-dessus (cons. II/1 a), si la marque avait été apposée sur la boite
ou le cadran. Il 'est d’autant plus que la marque est inscrite sur le mouvement, alors que
celui-ci n’a rien de suisse.

II1. Wetthewerbsrecht

UWG Art. 1 Abs. I und Abs.2 lit.d; MSchG Art. 2¢ lit. b

Die Verwendung des Ausdruckes « Je succéde @ Primenfance> in einer Reklame-
karte, die nach der Auflisung des Exklustovertrages mit Primenfance verteilt wird,
ist nicht unlauter, denn dadurch wird nicht der Eindruck erweckt, daff Primenfance
thre Tétigkeit auch in anderen Stidten aufgegeben habe.
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Die Verwendung der Silhouette eines nackten Bébés in der Reklame, im Schau-
Jenster, in den Geschdftspapieren und auf den Verpackungen, welche Silhouette von
derjenigen von Primenfance inspiriert ist und die gleiche Wirkung auf das Publikum
ausiiben soll, zeigt nichtsdestoweniger den Willen, diesen Eindruck zum charakteri-
stischen Element des Geschdftes zu machen und verletzt deshalb die Regeln von Treu
und Glauben, selbst wenn dadurch keine Verwechslungsgefahr zwischen den Waren
und den Unternehmern herbeigefiihrt wird.

Die Verwendung von Anhdngeetiketten mit der Marke Primenfance auf Waren, die
nicht von Primenfance stammen, stellt eine Markenanmafung und unlauteren Wett-
bewerb dar.

Die Gesamtheit von Mafinahmen, 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.

Nest pas déloyale Uexpression « Je succéde & Primenfance> insérée dans la carte
publicitaire distribuée aprés la résiliation du contrat exclusif avec Primenfance, car
cetle phrase ne peut étre comprise comme signifiant que Primenfance avait cessé
egalement son activité dans d’ autres villes.

L’emploi, sur la carte publicitaire, sur la vitrine et dans les papiers daffaires et
d’emballage, d’une silhouette de bébé nu inspirée de celle créée par Primenfance et
recherchant le méme effet sur le public — méme st ici il ’est pas de nature a créer un
risque de confusion de marchandises ou d’entreprises— démontre néanmoins la volonté
d’en faire ’élément caractéristique du magasin et de son exploitation; il enfreint les
régles de la bonne for.

Constitue une usurpation de marque et un acte de concurrence déloyale, I’ emploi pay le
défendeur d’étiquettes volantes portant la marque de Primenfance, étiquettes fixées sur
des marchandises ne provenant pas de cette deniére.

Un ensemble de mesures, mémes si elles v’ apparaissent pas d’une extréme gravité,
prises isolément, peut démontrer une volonté de profiter de la réputation d’autrui et
constituer de la concurrence déloyale.

Arrét de la Cour de Justice de Geneéve (2¢me chambre civile) du 24 octobre
1965 dans la cause Primenfance SA contre Oneyser.

Extraits des considérants:

Le présent procés a trait exclusivement a ce qui s’est passé aprés la résiliation du
contrat de représentation exclusive intervenue le 16 janvier 1967; un autre procés se
déroule devant le Tribunal de Geneve, devenu également compétent en vertu d’une
clause de prorogation de for, lequel touche principalement la violation justifiée ou non
commise par le défendeur d’une interdiction de concurrence insérée dans le contrat liant
les parties et en outre le paiement de marchandises livrées ou sinon commandées par Oneyser & la
demanderesse.
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Aussi bien ne peut on perdrede vue ici que la these de lademanderesse est inséparable de
celle qu’elle soutient dans le procés pendant devant le Tribunal de premiére instance. Elle
s'indigne, dans la présente espéce, et se prévaut de ce que non seulement le défendeur a
Paudace d’exploiter un commerce qu’il s’était engagé a ne pas tenir, mais encore pousse
cette audace jusqu’a commettre cn ce faisant des actes de concurrence déloyale. Clest
donc de cet excés d’audace qu’il est exclusivement question en la présente cause.
Cependant les faits relatifs 4 la préscnte cause sont postérieurs a la rupture du contrat qui
fait ’objet de I'autre procés, de sorte que attraction des causes n’a pas & étre opérée.

Il convient d’admettre avec la demanderesse que pour déterminer si Oncyser s’est
rendu coupable de concurrence déloyale, il faut considérer ’ensemble des actes qui pris
isolément prétent plus ou moins & la critique.

La demanderesse s’achoppe tout d’abord & une carte publicitaire distribuée par le
défendeur sans doute a ses clients ¢t comportant quatre pages.

Sur la premiére page figure le titre: «naissance» écrit en lettres grasses.

La seconde page étant blanche, c’est sur la troisiéme que ’on lit le texte suivant:

Je m’appelle «Baby-Mode>
Je suls né le 25 janvier 1967
Je succede a «Primenfance>
Dés mes premier pas
Le choix de mes articles grandira
Je prends soins
Des futures mamans
Des bébés et des plus grands jusqu’a 8 ans
Je suis guidé par Alain Oneyser et Anne-Mary Fontana.

Sur la quatri¢éme page un bébé nu brandissant, comme pour saluer le spectateur qu’il
regarde, un chapeau haut de forme ct marchant allégrement vers un cartouche noir
contenant en lettres blanchcs I'inscription «Baby-Modc». Sous le cartouche est inscrite
la phrase: «Demandcz notre carnet dec fidélité bon-cadeau Fr. 25.—».

La méme image de bébé nu saluant d’un haut de forme est reproduite a droite en
haut de la vitrine du magasin d’Oneyser sur un bandeau, de sorte qu’elle apparait
comme une enseigne du magasin Baby-Mode. Il en est de méme au dos du carnet de
fidélité remis par le défendeur a scs clients.

Enfin, sur les cornets d’emballage et le papier a cn-téte de Baby Mode la susdite
silhouette cst de nouveau reproduite.

S’ajoute encore la circonstance que certains articles ne provenant pas de Primenfance,
tels une chaise en bois, une chaise combinée en tubes chromés, un landau M. G., des
poussettes, une armoire rustique et un secrétaire abattant, étaient pourvus d’une
étiquette «Primenfance> attachées a ces objets et comportant I’indication d’un prix.

Tous ces faits sont prouvés et le défendeur ne les conteste pas, expliquant notamment
que des erreurs ont pu sc produire en faible quantité d’ailleurs du fait qu’il disposait d’un
stock d’étiquettes «Primenfance> qui lul étaient livrées par la demanderesse séparément
des articles que cette maison lui fournissait lorsqu’elle était encore liée avec lul par le
contrat de représentation exclusive.

En prenant 'un aprés I’autre, isolément, ces faits 'on constate ce qui suit:

a) L’indication concernant la création a Morges d’un nouvecau magasin, selon
laquelle, comme la République a succédé a ’Empire ou vice-versa, un magasin Baby-
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Mode a au méme lieu succédé au magasin Primenfance, ne contient en sol rien qui
puisse étre de nature & faire croire que le nouveau magasin est I'ayant droit de la maison
Primenfance ou que celle~ci a cessé son activité dans le commerce; il faut vraiment se
forcer pour admettre que la clientele ayant regu cette carte a pu croire que le terme
«succéder» signifiait que Primenfance avait cessé son activité également en d’autres
lieux qu’a Pemplacement de ce petit magasin.

... Il s’ensuit que la Cour considére qu’il n’y a rien a reprendre dans le texte incriminé.

b} La silhouette de bébé nu qui marche en regardant le spectateur et en saluant avec
un chapeau haut de forme ressemble étrangement a la silhouette d’un bébé nu coiffé d’un
chapeau melon, portant des gants et tenant un parapluie enroulé que la demanderesse
et sa maison-mére Materna S.A. en France ont fréquemment, mais non exclusivement
utilisés commc élément publicitaire (p. 9, 9bis, 11, 31, 38 a 41 ch. dem.).

Mais le défendcur a raison d’alléguer, et les pieces produites le prouvent, que la
demanderesse a utilisé de nombreuses autres silhouettes de bébés nus fort différentcs.

Il n’apparait pas & la Cour que l'utilisation de cette figurine par le défendeur puisse
produire dans une clicntele aussi restreinte que celle d’un magasin de petite ville une
confusion réelle avec les produits de la maison Primenfance. Il ne pcut y avoir donc cu
de dommage subi de ce fait par la demanderesse qui n’offre d’ailleurs pas de prouver
qu’un tel préjudice se soit réalisé dans un cas concret.

La demanderesse qui vend des articles pour les bébés ne peut non plus prétendre
monopoliser les silhouettes de bébés parfois entierement nus (p. 6, 7, 8, 10, 39 ch. dem.
et 1 ch. déf.) ou parfois munis d’un chapeau melon, de gants et d’un parapluie, ¢’cst-a-
dire d’un vétement (p. 9, 9bis, 38 et 41 ch. dem.). La diversité de ces dessins publicitaires
empéche que la silhouctte d’un bébé presque nu coiffé d’un chapeau melon puisse étre
considérée comme un élément publicitaire destiné a désigner les produits ou les maga-
sins concessionnés par Materna S.A. 4 Paris ou par ses filiales en Suisse. Cet élément
publicitaire n’est destiné qu’a attirer ’attention du public sur lc genrc de produits
qu’elle vend mais qu’elle n’est pas la seulc a vendre.

Toutefois il est évident pour la Cour que la silhouette incriminée est directement
inspirée par un des éléments publicitaires antérieurement utilisés par Primenfance et de
surcroit, en I’apposant sur ses emballages et son papier a lettres, en la peignant sur sa
vitrine, comme il ’a en outre reproduite sur sa carte publicitaire de lancement, le
défendeur a manifestement voulu que cette silhouette imitée dev'enne I’élément caractéristique de
son magasin, de son explottation. Il a ainsi enfreint les régles de la bonne foi en copiant I'un
des dessins utilisés pour sa publicité par Primenfance d’une maniére presque servile,
Pidée de cet élément publicitaire de la demanderesse se caractérisant par ’effet comique
produit par un bébé nu coiffé d’un chapeau meclon, ¢’est-a-dire d’un chapeau que se
réscrvent les adultes, alors qu’en somme le défendeur s’est borné i substituer au susdit
chapcau melon un chapeau haut de forme, afin de produire le méme effet comique que
cclui qu’avait recherché la demanderesse en utilisant sa figurine. Ce procédé déloyal tend
a vider de sa valeur I’élément publicitairc qu’il copie. L’étroite ct constante association
de la figurine imitée et de I’cnseigne Baby-Mode du défendeur a pour résultat quc I'élé-
ment publicitaire imaginé par la demanderesse va servir 4 identifier lc commerce de son
concurrent, et cn devient, trés légérement modifié, le signe caractéristique.

Le fait que la figurine de bébé nu imaginée par Primenfance a, en plus du chapeau,
des gants et porte un parapluic, tandis que cclle du défendeur n’a qu’un chapeau,
n’efface cn rien 'impression trés nette que 'une des figurines est dircctement inspirée par
Pautre.
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¢) II est inadmissible que lc défendeur ait poussé la négligence jusqu’a fixer sur des
objets ne provenant pas de Primenfance des étiquettes qui ne doivent servir de toute
évidence qu’a des produits de cette maison.

Il prétend qu’il s’agit la d’erreurs involontaires dues au fait que la demanderesse
livrait ses marchandises sans étiqucttes et que celles-ci étaient fournies séparément.

Certes, a I'époque du constat de I'huissier Reymond, il devait rester un stock impor-
tant de marchandises en provenance de Primenfance et il est exact que celles-ci pouvaicnt
étre munies de ces étiquettes. Il n’en demeure pas moins que I’on a peine a croire que des
articles fournis par des concurrents de la demanderesse aient été involontairement pour-
vus de ces étiquettes. Il est plus plausible que le défendeur les ait tout simplement
utilisées sans discernement, c’est-a-dire sans se préoccuper de savoir de qui provenaient
les articles auxquels il les attachait.

Des enquétes ne permettront nullement d’établir le nombre des errcurs commises a ce
sujet par le défendeur, dont trois sont relevées ct établics indiscutablement par la
demanderesse (cf. mémoire déf. 25. X. 68 p. 13 chiffre 13).

Ce procédé contraire a la bonne foi est de nature a faire porter & Primenfance la
responsabilité d’objets fabriqués par des tiers, voire des concurrents de la demanderesse.

Il ne constitue pas seulement un acte de concurrence déloyale, mais encore une
usurpation de la marque de la demanderesse diiment enregistrée (cf. p. 67 ch. dem.).

Toutefois, I'intérét du défendeur de faire passer ces articles pour des produits de
Primenfance n’apparait nullement et n’a pas été démontré par la demanderessc. La
Cour admet done que cet abus a été commis par négligence ¢t constitue une incorrection
a Iégard de la demanderesse dont un commergant séricux doit s’abstenir, plutét qu’il ne
marque unec intention délibérée de faire passer inexactement certaines marchandises
pour des produits de la demanderesse.

d) Quant au carnet de fidélité, il s’agit 1a d’un systéme d’escompte ou de primes, dont
la demanderesse n’est pas la créatrice et dont elle n’a point le monopole.

Tout au plus doit-on relever que le terme «carnet de fidélité» et le bon de 25 frs.
pour 500 frs. d’achats sont ecmployés par les deux parties pour leur systéme d’escompte.

L’aspect des deux carnets est nettement différent ct ne permet en aucun cas des
confusions.

Bien entendu figure illicitement sur le carnet du défendeur la figurine contrefaite.

* *
*

Alnsi, pris isolément, chacune des mesures dont se plaint la demanderesse apparait-clle
bien peu de choses, en regard d’un magasin de petite ville comportant essentiellement
une droguerie 4 laquelle fut adjoint un rayon de vente d’articles pour bébés, enfants et
jeunes mamans d’une part, et d’autre part, une maison créée pour la Suisse par un
important organisme frangais ¢t qui, selon les explications qu’elle donne, a, a son tour,
non pas créé des succursales multiples dans notre pays, mais conclu avec divers magasins
en Suisse des contrats de représentation exclusive.

Mais l’ensemble des mesures prises fournit un aspect nettement déplaisant qui prouve la
volonté de créer une confusion avec Primenfance, la faute du défendeur est manifeste et
si le dommage ainsi causé n’est pas grand, le trouble qui résulte de ces mesures est
intolérable et doit cesser. Dans les circonstances du présent cas, la volonté d’Oneyser de
profiter de la réputation de Primenfance doit étre considérée comme établie.

La Cour, reprenant les conclusions de la demanderesse, considére que le défendeur a
donc commis des actes de concurrence déloyale a) en utilisant pour sa publicité, ses
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emballages, son papier a lettres, scs carnets de fidélité et comme enseigne de son magasin
une silhouette de bébé nu saluant avec un chapeau haut de forme et b) en exposant ct
vendant des articles portant une étiquctte «Primenfance> quoiquc nc provenant pas de la
demandcresse, procédé constituant en outre unc usurpation illicite du nom commercial
et de la marque de la dcmanderesse, déposée le 11 mai 1964 et enregistrée sous No

204082.

UWG Art. 11 Abs.2 und 3

Nach der Walliser ZPO ist vor Einleitung der Hauptklage der Instruktionsrichter
Siir den Erlaf vorsorglicher Mafnahmen in allen Rechisgebieten zustindig, in
denen er nach Einleitung der Hauptklage die Instruktion durchzufiihren oder das
Urterl zu féillen hat. In den Fillen, in welchen die Instruktion und das Urteil Sache
des Kantonsgerichtes sind, ist vor Einleitung der Hauptklage dessen Prisident fir
vorsorgliche Mafinahmen zustindig.
Das Kantonsgericht Wallis ist zustindig fir Urheberrecht und gewerblichen
Rechtsschutz. Es ist auch zustindig, wenn die Zivilklage gleichzeitig auf eines der
Spezialgesetze und auf das gemeine Recht gestiitzt ist.
Line Klage lediglich aus unlauterem Wetibewerb gehirt dem gemeinen Recht an
und ist vermigensrechtlicher Natur. Eine Klage aus Art.29 JGB ist nicht ver-
magensrechtlicher Natur. Nach der PO Wallis ist fir deren Instruktion der
Instruktionsrichter zustindig, der somit auch iiber Begehren auf Anordnung vorsorg-
licher Mafnahmen vor Einleitung der Hauptklage zu entscheiden hat.

En procédure valaisanne, tant que I’ action n’est pas introduile, le juge-instructeur
est compétent pour statuer sur une requéte de mesures provisionnelles dans toutes les
matiéres dont il devrait connaltre, aprés introduction de I’ action, pour Iinstruction
ou pour le jugement. Mais dans les matiéres ou Iinstruction et le jugement appar-
tiennent au Tribunal cantonal, son président est compétent pour statuer sur une
requéte de mesures provisionnelles avant introduction de I’ action.

Le Tribunal cantonal valaisan est compétent ratione materiae pour connaitre de
Pinstruction et du jugement des actions civiles relevant du droit d’auteur et de la
propriété industrielle. Il en est de méme lorsque I’ action civile est fondée sur le droit
commun et, conjointement, sur {’une de ces lois spéciales.

L’action fondée sur la LCD seule est de droit commun el de nature pécuniaire;
Paction fondée sur I’art. 29 CCS est de nature non pécuniaire. En procédure valai-
sanne, la compélence pour leur instruction appartient donc au juge-instructeur; dés
lors, celui-ci est également compétent pour siatuer sur une requéte de mesures
provisionnelles avant tout procés.

RV]J 1970, p.21 ss, ordonnance du Président du Tribunal cantonal du
canton du Valais du 26 {évrier 1970 dans la cause Société de développe-
ment ct du tourisme contre S.A. Constructa.
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UWG Art. 1311 b

Von einer Uhr, die in einem Zeitungsinserat als «wasserdicht» angepriesen wird,
darf das Publikum erwarten, dafi sie zum gewdihnlichen Baden und Schwimmen
getragen werden kann, ohne dafi sie Schaden lerdet. Die Umschreibung des Begriffes
«wasserdicht» in Fachkreisen ist nicht mafigeblich.

Le public peut attendre d’une montre, étanche selon une véclame parue dans un
Journal, qu’elle puisse étre portée a I’ occasion d’une bargnade ordinaire, sans gu’elle
subisse de dommage. La signification de la notion «étanche» parmi les personnes
du métier n’est pas déterminante.

SJZ 67 (1971), S. 161 ff., Urteil der 1. Stratkammer des Obergerichtes
des Kantons Ziirich vom 13. November 1969.

Aus den Erwdgungen:

Nach Art. 13 lit. b UWG macht sich des unlauteren Wettbcwerbes schuldig, wer vor-
satzlich tiber dic cigenen Waren unrichtige oder irrcfithrende Angaben macht, um das
eigene Angcbot im Wettbewerb zu begiinstigen.

l. Die Anklage wirft dem Angeklagten vor, er habe iiber die von ihm vertriebene X-
Uhr eine unrichtige oder irrefithrende Angabe gemacht, indem cr sie in Zeitungs-
Inseraten u.a. als «wasserdicht» bezcichnet habe. Fiir die Frage, ob diesc Angabc im
Sinne von Art. 13 1it. b UWG unrichtig oder irrefithrend ist, kommt es darauf an, welchen
Sinn der unbefangenc Leser dem Ausdruck «wasserdicht» in guten Treuen beilegen darf.
Dieser Sinn ist aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrung und der besonderen Um-
stindc des Einzelfalles zu ermitteln (BGE 94 IV 36). Entspricht die so verstandcne
Angabe nicht den Tatsachen, so ist sie objektiv unrichtig oder irrcfithrend.

2. Fur den Inhalt des Begriffes «wasserdicht» kommt ¢s somit auf das Verstindnis des
durchschnittlichen Zeitungslesers an. Dagegen ist die Umschreibung diescs Begriffes in
TFachkreisen nicht mafBgeblich. Auf einen anderen Begriff als denjenigen, den das ange-
sprochene Publikum vom Ausdruck «wasserdicht» hat, kdnnte es unter dem Gesichts-
punkt des unlauteren Wettbewerbes nur dann ankommen, wenn dicscr Begriff durch
behordlichen Erlall zwingend umschrieben worden wiare (vgl. BGE 81 11 67), was hier
nicht zutrifft.

In Fachkrcisen scheint tibrigens der Begriff «wasserdicht» ohnehin nicht cindeutig zu
sein. In den Richtlinien der Fédération Horlogére fiir lauteren Wetthewerb in der
Uhrenbranche vom 1. April 1967 (gedruckt Oktober 1967) wurde Wasserdichtigkeit
wie folgt umschrieben:

«FEin Gehausc oder eine Uhr ist «wasscerdicht», wenn sich auf der Innenseite trotz
langeren Eintauchens in Wasser kcine Feuchtigkeitsspuren bilden.»

Dabei wurde aber der Vorbehalt angebracht, sobald die Norm NIHS (Normes de
I'Industric Horlogére Suisse), die im Moment gepriift werde, angenommen worden sei,
werde sie den zitierten Begriff ersetzen. Ob dies unterdessen (oder bis zur Tatzeit) ge-
schehen ist, 148t sich den Akten nicht cntnehmen. In dem im vorliegenden Verfahren
von der Division Recherche et Technique der Fédération Horlogére Suisse erstatteten
Gutachten werden die «wichtigsten Punkte» der Definition dcs Begriffes «wasserdicht»
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durch die NTHS dahin formuliert, daf3 eine als «dicht» oder analog bezcichnete Uhr bet
einer Priifung, in welcher sic einem Ubcrdruck von 2 Atii unterworfen war, nicht mehr
als 50 Mikrogramm Luft pro Minute durchflieBen lassen darf. Ob diese Norm allerdings
schon im Sinne des obgenannten Vorbehaltes «angenommen» wordcn sei, ergibt sich
aus der Expertise nicht eindeutig.

Daf3 der Begriff «wasserdicht» zur Tatzcit in Fachkreisen durchaus noch nicht im
Sinne der Norm NIHS feststand, ergibt sich aus der «Expertisc» des geschidigten
Zentralverbandes, welche die Grundlage des vorliegenden Strafantrages bildete. Nach
diesem Bericht war die X-Uhr wohl einem Druck von 2 Atii ausgesctzt worden. Es war
aber nicht die durchflieBende Luftmenge gemessen, sondern nur festgestellt worden,
daB3 das Glas herausgefallen sei und sich von Hand — ohne Spannwecrkzeug — wieder
habe einsctzen 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 Uhren bald als «wasserdicht», bald als «superwasserdicht» oder
«1009, wasserdicht» angepriesen werden, obwohl anderseits die Expertisc die Begriffe
«wasserdicht» und «wassergeschiitzt» einander gleichstcllt und erklirt, demgegeniiber
komme den Bezeichnungen «superwasserdicht» und «1009%, wasserdicht» kein genauer
Sinn zu.

Fiir das vorliegende Verfahren sind diese in Fachkreisen herrschenden Unsicherheiten
irrelevant, welil es fiir die Erfiillung des objektiven Tatbestandes von Art. 13 lit. b UWG
nicht auf die Ansicht der Fachkreise, sondern auf das Publikumsverstdndnis ankommt.

3. Die Vorinstanz geht davon aus, nach der Auffassung des angesprochenen Publi-
kums miisse man eine wasserdichte Uhr lingere Zeit ohne Schaden zum Baden und
Schwimmen tragen kénnen. Dieser Auffassung ist grundsitzlich beizupflichten. Nach
der Lebenserfahrung bringt der Laie die Bezeichnung «wasserdicht» bei Uhren nicht
hauptsidchlich mit Betitigungen in Zusammenhang, bei welchen eine Armbanduhr mit
Wasser bespritzt oder aus Unachtsamkeit fir kurze Momentc in Wasser eingetaucht
werden kann, also z. B. mit dem Hindewaschen, dem Geschirrspiilen oder dem Putzen,
sondern in erster Linie mit Titigkeiten, bel welchen die Uhr lingere Zeit bewul3t ins
Wasser eingetaucht, im Wasser getragen wird. Als solche Tétigkeiten kommen aber
hauptsichlich das Baden und das Schwimmen in Betracht. Der Laie versteht daher
unter einer «wasserdichten» Uhr eine solche, die er zum gewdhnlichen Baden und
Schwimmen tragen kann, ohne daf} die Schaden leidet. Dagegen erwartet der Laic nicht,
daB eine «wasserdichte» Uhr auBler den mit dem gewoéhnlichen Baden und Schwimmen
gegebenen Anforderungen auch den wesentlich héheren Anspriichen geniigen miisse,
die durch den Tauchsport gestellt werden, insbesondere den dabel wihrend lingercr
Zeit einwirkenden wesentlich héheren Druck.

Ob der Laic auch unter dem Ausdruck «wassergeschiitzt», den der Fabrikant der
X-Uhr im Prospekt verwendet, eine Uhr verstehen wiirde, welche zum Baden und
Schwimmen getragen werden kann, oder ob cr diesem Ausdruck eine eingeschrianktere
Bedeutung beilegen wiirde, kann im vorliegenden Falle dahingestellt bleiben, da der
Angeklagte im Inserat nur den Ausdruck «wasserdicht» verwendete.

Dafl der Ausdruck «wasserdicht» vom angesprochenen Publikum im oben umschrie-
benen Sinnc verstanden wird, ergibt sich auch aus den Erkldrungen des Angcklagten.
Dieser sagte nimlich, er mache seine Kunden immer darauf aufmerksam, da3 die Uhr
zwar wasserdicht sei, daf3 dies aber nicht heile, man kénne sie zum Schwimmen tragen.
Auch der Angeklagte ging somit davon aus, die Bezeichnung «wasserdicht» werde dahin
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verstanden, da3 die Uhr zum Schwimmen getragen werden kénne. Sonst hitte er keinen
Anlal3 gehabt, die Kunden ausdriicklich darauf hinzuweisen, daf3 dem nicht so sei.

4. Die X-Uhr ist in Wirklichkeit nicht im oben angegebenen Sinne «wasserdicht».
Nach der Aussage des Fabrikanten der Uhr ist die Uhr entsprechend der Angabe im
Prospckt nur wassergeschiitzt, d. h. nur gegen allfdllige Spritzer oder gegen kurzes unbe-
absichtigtes Eintauchen in Wasser, wic es einer Hausfrau passieren kann, geschiitzt.
Dementsprechend heil3t es im Garantieschein:

«Nichtsdestoweniger ist ein wasserdichtes Gehiduse fur das Uhrwerk ein unleug-
barer Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit, das tropische Klima und zufilliges Ein-
tauchen in Wasser.»

Dasselbe ergibt sich aus der bereits angefiithrten Erklarung, welche der Angeklagte seinen
Kunden gegeniiber abzugeben pflegte. Daran dndert der Umstand nichts, dal3 der
Angeklagtc bechauptet, er habe Uhren dieses Typs verschiedentlich fur 10 bis 15 Stunden
ins Wasserbad gelegt und habe bei keiner im Innern Wasserspuren entdeckt. Eine Uhr,
die nur wenige Zentimeter unter der Wasseroberfldche ruhig im Wasser liegt, ist selbst-
verstindlich nicht denselben Anforderungen in bezug auf Dichtigkeit ausgesetzt wie
eine Uhr, die im Wasser getragen wird und damit den stirkeren Beanspruchungen
standzuhalten hat, welche sich aus den Schwimmbewegungen des Kérpers, der Eigen-
bewegung des Wassers (Wellengang) und den damit verbundenen mechanischen Ein-
wirkungen ergeben. Eine technische Untersuchung der Uhr in bezug auf diese An-
forderungen ist nicht notig, da sich aus den eigenen Angaben des Angeklagten und den
Aussagen des Fabrikanten der Uhr ergibt, daf} sie ihnen nicht geniigt.

Es steht somit fest, daf3 die Angabe des Angeklagten, die Uhr sei «wasserdicht», 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 gefilschten Ware zu er-
hohen. Warenfdlschung in Idealkonkurrenz mit unlauterem Weithewerb.

Marque contrefaite gravée sur des monires, entouréde d’un texte également grave et
destiné & augmenter la ressemblance entre le produit authentique et le produit contre-
Jait. Falsification de marchandise en concours avec le délit de concurrence déloyale.

RV]J 1971, p.87 ss, Arrét de la Cour de Cassation Pénale du Tribunal
¥édéral du 13 avril 1970.

1. Apposer les marques Cauny sur le cadran, Cauny Prima avec la fleur de lys sur le
fond de la boite de montres fournies par Handor S.A., ¢’était susciter un risque de con-
fusion au sens de I’art. 13 litt. d LCD avec les montres Cauny authentiques. Le recourant
ne le nie pas. Il objecte seulement que la loi sur la concurrence déloyale ne doit pas
procurer au lésé une protection relevant normalement de la loi sur les marques de
fabrique.

En cas de concours imparfait, la doctrine et la jurisprudence éliminent ’application
d’une des dispositions transgressées parce qu’il serait inéquitable d’exposer le prévenu
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aux rigueurs de ’art. 68 ch. 1 CP. Mais si la disposition en principe applicable — celle qui
saisit I’acte sous tous ses aspects — ne permet pas de prononcer une peine (p. ex. parce que
Pinfraction qu’elle définit est prescritc ou que la plainte a été retirée), rien ne s’oppose,
du point de vue du droit fédéral, a ’application de Pautre disposition (RO 76 1V 127
No 24). La Cour de céans a confirmé récemment cette jurisprudence, précisément a
propos des rapports entre les art. 24 LMF et 13 litt. d LCD (arrét du 17 févier 1970 dans
la cause Mekki). Aussi la condamnation de G. pour concurrence déloyale ne viole-t-elle
par le droit fédéral.

2. La falsification de marchandises réprimée par I’art. 153 CP implique une modifica-
tion ou un fagonnage illicites de la substance méme de Pobjet (RO 84 IV 95, 94 1V 109
consid. 3).

En Yespece, les contrefaiseurs ne se sont pas contentés d’apposer la marque Cauny sur
le cadran des montres livrées par Handor S.A. Ils ont gravé sur le fond des boites la
marque Cauny Prima avec fleur de lys et, sur les boites rondes, Pinscription circulaire
«Swiss made, fond acier inoxydable, lunette carrure, plaqué or G. 10 microns». Ces
derniers actes constituaient une manjpulation de la substance méme des boites.

Le recourant objecte qu’en apposant ce texte, qui ne fait qu’indiquer les caractéristi-
ques réelles de la boite, les auteurs n’ont pas imité les produits de la maison Grebler.
Le Ministére public ne leur reproche certes pas d’avoir usé de mentions inexactes. Mais
en reprenant le texte méme qu’avait adopté la maison Grebler — indications identiques
présentées dans le méme ordre — ils ont créé une ressemblance avec les montres de cet
établissement. Ils 'ont encore sensiblement accrue en disposant I'inscription de la méme
maniére, ¢’est-a-dire selon une ligne circulaire & la périphérie de la boite. La contrefagon
est manifeste. Comme elle a été faite en vue de tromper autrui dans les relations d’af-
faires, les premiers juges ont eu raison d’appliquer I’art. 153 CP.

Firmenrecht

Die Weigerung des Eidgenissischen Amies fiir das Handelsregister, einem zu
grindenden Transport- und Speditionsunternehmen, das Transporte in Europa
durchfithren will, in der Firma die Qusdtze <Euro> und < Europa> zu bewilligen,
verletzt das Gesetz nicht.

Le refus de I’ Office fédéral du registre du commerce d’ admettre les éléments < Euro»
et «Furopa> dans la raison sociale d’une entreprise de transports et d’expédition, en
Sormation, ne viole pas la Lot méme s cette entreprise entend effectuer des transports
en Europe.

BGE 97 173 ff, rés. fr. JT 1971 1 619, Urteil der I. Zivilabteilung vom
2. Februar 1971 1i.S. @stergaard gegen Eidg. Amt fiir das Handels-
register.

AO Art. 1.

Der Verkauf von Artikeln mit durchgestrichenen Preisen ohne zeitliche Begrenzung
ist kein Ausverkauf und keine ausverkaufsihnliche Veranstaltung.

Das waadilindische Gewerbepolizeigeseiz, welches die Ankiindigung herabgeselzier
Preise auflerhalb der Saisonausverkdufe uniersagt, ist unvereinbar mit Art. 31 BV,
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insbesondere mit dem Grundsatz der Verhdltnismafigkeit von Verwaltungsmaf-
nahmen, wenn die in einem Katalog enthaltenen, durchgestrichenen Preise den
Preisen des fritheren Katalogs entsprechen und diese Art der Reklame daher weder
unlauter ist, noch zu Tduschungen des Publikums Anlaf gibt.

La vente d’articles a prix barrés, sans limitation de durée, ne constitue pas une
liquidation ou opération analogue.

La loi vaudoise sur la police du commerce, interdisant le systéme des prix barrés en
dehors des périodes de soldes, est incompatible avec I’ art. 31 CF, notamment avec le
principe dit de la proportionnalité des mesures administratives, lorsque les prix
barrés indiqués correspondent aux prix du précédent catalogue et que, partant,
Pemplot de ce systéme ne constitue pasun procédédé loyal ou propre a tromper le public.

BGE 96 1 699 ff., Urteil der Staatsrcchtlichen Kammer vom 8. Dezem-
ber 1970 1.S. Kaufmann gegen Ministérc Public und Tribunal cantonal
du Canton de Vaud (arrét cantonal annulé, du 1 juin 1970, JT 1971
IIT 14 ss).

IV. Urheberrecht

URG Are. 1, UWG Art. 1ff. und LGB Art. 28

Lum urheberrechtlichen Werkbegriff.

Ist ein Gegenstand kein Werk im Sinne des URG und mangels Hinterlegung nicht
durch das MMG geschiitzt, so kommt ein Schutz aus UWG oder KGB Art. 28
nicht in Betracht, wenn der Tatbestand in der immateriellen Spezialgesetzgebung
seine abschlieflende Regelung gefunden hat.

Notion de I’euvre au sens du droit d” auteur.

St un objet ne constitue pas une euvre selon la LD A et 51, faute de dépét, il n’est pas
protégé par la LDMI, 1l ne peut béndficier de la protection de la LCD ou de I’ art. 28
CCS, lorsque I’ espéce dott étre considérée comme couverte exhaustivement par les lois
spéciales sur la propriété intellectuelle.

SJ7Z 67 (1971), 277 ff., Urteil der 1. Zivilkammer des Obergerichtes des
Kantons Zirich vom 22. April 1971.

Aus den Erwdgungen:

Nach der zum Teil auch von den Parteicn diskutierten Rechtsprechung des Bundes-
gerichts liegt dann ein urheberrechtlich geschiitztes Werk vor, wenn das Geschaffene
nach Form und Aussagewert als Verkorperung eines origincllen, schopferischen Ge-
dankens anzusprechen ist (BGE 88 IV 126 Erw. 1 und 2; 85 II 123; 77 1I 379 E.2;
76 1197 £.; 75 11 355 1., 360; 59 IT 404/05; 57 I 67 Erw. 3 und 4). Gegen dieses Qualif-
kationsmerkmal der Originalitdt hat sich TrRoLLER (Immaterialgiiterrecht I, 2. Aufl,,
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S. 482 {.) mit der Uberlegung gewandt, daB es zur Unterscheidung gegeniiber Mustern
und Modellen nicht tauge. Er legt das Hauptgewicht auf dic Selbstindigkeit der Form
des Geschaftenen als Einheit, um als Kunstwcerk zu gelten, und verlangt vom Urheber,
dal} cr eine 4sthetische Individualitit hervorbringe. Die Schépfung eines Kunstwerkes
ist nach seiner Meinung dann zu verneinen, wenn nur Teile der schon vorbekannten
Form gedndert werden. Er glaubt, es falle nicht allzu schwer, den geschlosscnen Ein-
druck der neuen, vom Gebrauchszweck unabhingigen Formen festzustcllen und ihn der
blofBen Anderung einer vorbestehenden Form entgegenzusetzen (a.a.O. S.490). Dieser
Auffassung TroLLERrs ist der Kassationshof dcs Bundesgerichtes 1962 mit der Fest-
stellung entgegengetreten, Urheberrecht sei nicht nur Formschutz (BGE 88 IV 127; vgl.
ferner BGE 75 IT 356 Erw. 2). In diesem Sinnc hat sich auch ANDREs ZsCHOKKE (Der
Werkbegriff im Urheberrecht, Diss. Ziirich 1966, S. 144} vom Formschutz als dem aus-
schlaggebenden Wesenselement distanziert: «Werke im urheberrechtlich rclevanten
Sinn (origindre oder bearbeitende oder nuancierende) liegen vor, soweit Erzeugnisse im
inneren Wescn ihrer diversen Formstrukturen schopferische Geheimnisse enthalten. »
TrROLLER hat denn auch seinerseits unter Hinweis auf BGE 57 I 70, den Entscheid be-
treffend die bekanntgewordene Darstellung des freundlichen Herrn, Plakate als Kunst-
werk gelten lassen, «die nicht nur auBerlich dsthetisch wirken, sondern einen besonderen
Gefihlsgehalt haben und derart mehrere innere Formen in der dufleren zu erkennen
geben» (a.a.0., S. 491 Anm. 167). Gleicherweise hat die erkennende Kammer des Ober-
gerichtes in einem noch nicht veréflentlichten Urtcil vom 12. Mérz 1970 in Sachen H.
gegen E., F. & Co. AG die vom Gestaltcr eines Ausstellungsstandes «entworfene und
verwirklichte Form und die dadurch bewirkte Atmosphire» als Merkmale eines ur-
heberrechtlichen Werkes bezeichnet. Nach Kummer (Das urheberrechtlich schiitzbare
Werk, 1968, S. 215 f.) ergeben sich fiir die Abgrenzung des Werkes vom Muster und
Modell folgende Richtlinien: Auf einen Sachverhalt des Urheberrechts weist alles, dessen
Bestimmung es ist, Aussage (Nachricht) festzuhalten und zu vermiticln; dem Bereich des
Urheberrechts gehort ferner alles zu, was nicht als Gegenstand im Dienste eines ganz be-
stimmtcn (konkreten) Gebrauchszweckes steht, sofern es Individualitit aufweist; dem
Muster-und Modecllrecht fallen zu alle Erzeugnisse, die als « Gegenstand », in ihrer Eigen-
schaft als «corpus», den ihnen aufgetragenen Dienst leisten.

Dic von der Klidgerin geschaffene Engelsfigur dient keinem solchen konkreten Ge-
brauchszweck, wic dies etwa — TROLLER nennt diese Beispicle (a.a.O., S.490) — von
cinem Besteck oder Mobelstiick gesagt werden kann. Daraus ist aber noch nicht ohne
weiteres zu folgern, daf sic die Voraussetzungen eines urheberrechtlichen Werkes erfiille.
In dieser Hinsicht wirkt es befremdlich, wie sehr cs der Beklagten heute Mihe macht,
der duBeren Erscheinung der von ihr verwendeten Engclsfigur irgendwelche Qualititen
zuzuerkennen. Sie bewcgt sich jedoch im Rahmen der geltenden Rechtsprechung, wenn
sie die dsthetische Wirkung nicht als entschcidend betrachtet (BGE 76 11 100, 75 II 356
Erw. 2¢). Anderseits stcht fest, daB die Darstellung eines Engels — hier eines singenden
Engels — nicht ohne weiteres und an sich schon als Verkodrperung eines originellen,
schopferischen Gedankens betrachtet werden kann. Das beansprucht die Kldgerin auch
ausdriicklich nicht. Sie liefl ausfiithren, sie mache nicht geltend, sie habe die «Form-
clemente» wie Fliigel, Rock, Kronlein, Cape usw. crfunden oder sie haber erstmals dic
Idee gehabt, ihre Engelsfiguren in teure Luxusstoffe zu kleiden. In ihrem Abrif3 aus der
Engellehre weist sie denn auch darauf hin, in wie verschiedener Art die Gestalt des
Engels im Lauf der Jahrhundertc schon dargestellt worden ist. Sie beansprucht ausdriick-
lich nicht den Schutz der Gestaltungsidec, sondern den Schutz der konkreten Verkdrpe-
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rung des von ihr geschaffenen Engels. Sie geht davon aus, daf3 diescr Engel in Fachkrei-
sen ohne weiteres mit threm Namen in Verbindung gebracht werde. Ihren Stil habe sic
nach langem Suchen und Vergleichen mit fritheren Schopfungen gefunden. Im Gesamt-
eindruck ciner zierlichen Engelsfigur mit bestimmter Haltung, Farbzusammenstellung,
Fliigelkomposition und bestimmtem Faltenwurf der besonders angefertigten und einge-
farbten Kleidung erblickt die Kligerin offenbar dic von der Rechtsprechung verlangte
schopferische Originalitit.

Insoweit fehlt es indessen an einer geniigenden Bestimmtheit des Stils, um ein Aus-
schlieBlichkeitsrecht der Klagerin zu begriinden. Nach den von ihr eingereichten
Publikationen ist nicht nur der Kopfputz, sondern auch die Klecidung der von ihr herge-
stellten Engel unterschiedlich, wic allein schon aus den beiden Bildern in Urk. 14/7 er-
sichtlich. Der auf dem einen sichtbare Engel tragt, wic das im Prozel3 eingereichte
Exemplar und die in Urk. 14/5 und 14/6 abgebildeten, einen vom Kragen bis zum Boden
vorn durchgehend gesfineten Uberwurf, wihrend der andere in Urk. 14/7 und auch der
in Urk. 14/4 und 14/14 wicdcergegebene mit breiten Kragen oder Schulteriiberwiirfen
ausgestattet sind. Die Ausfithrungen gemaf3 Urk. 14/2 und 14/6 sind mit einem von den
itbrigen Beispielen véllig abweichenden Kopfschmuck und dic erstgenannte zudem mit
einem breiten, quer iber dic Vorderseite der Figur verlaufenden Band versehen. Urk.
14/3 scheint iiberhaupt keinen Uberwurf aufzuweisen, und im iibrigen ist auch der
Faltenwurf bei den einzelnen Figuren sehr verschieden, ganz abgeschen davon, da3 mit
Bezug auf die beigegebenen Attribute keine Einheitlichkeit besteht; der eine Engel ist
mit Kerze und Liedblatt, der andere mit Lampe oder Blume und Liedblatt, der andere
nur mit der Laute und ein weitercr mit nichts Derartigem ausgestattet. Wohl fillt im
vorliegenden Verfahren nur die von der Beklagten auf ihrer dreidimensional wirkenden
farbigen Toppan-Postkarte verwendete Engelsfigur in Betracht. Der angestellte Ver-
gleich bestitigt aber den Eindruck, da3 deren Ausstattung nicht jene schépferische Ori-
ginalitdt erreicht, die sie im Sinne eines Kunstwerkes deutlich iiber die Darstellung
anderer Engel herausheben wiirde, auch wenn man im Sinne der Praxis insoweit keine
hohen Anforderungen stellt (BGE 88 IV 126 Erw. 1, 59 IT 405). Wohl verwendet dic
Kligerin vorbekannte Elemente in einer Art, die eine persénliche Pragung verrit. Dieser
Ausdruck der Eigenpersonlichkeit geniigt indessen nicht, wenn nicht cine neue, originelle
geistige Idee damit verbunden ist. Es kann nicht gesagt werden, dic Engclsfigur stelle
einen iberraschenden schopferischen Wurf eigenartiger Pragung dar. Was die Zu-
erkennung des urheberrechtlichen Schutzes rechtfertigt, ist nach der Rechtsprechung
des Bundesgerichtes nicht die vielleicht neuartige und asthetisch ansprechende, aber im
wesentlichen auf manueller Geschicklichkeit beruhende Gestaltung eines Gegenstandes,
sondern die Offenbarung eines schopferischen Gedankens in der Formgebung (BGE
76 11 98 Erw. 2b, 75 IT 356 Erw. 2a, 57 I 67 Erw. 3 und 4).

Mit diesem Ergebnis dccken sich denn auch die Uberlegungen TROLLERs: «Der
Schopfer eines Werkes der angewandten Kunst kann durch andere Werke und vorbe-
kannte Formen angeregt sein. Doch darf er sich nicht an diese klammern und sie einfach
variteren. Er muf3 von sich aus die Form neu schaffen, so dafy nur dieselben Stilelemente,
nicht aber die von andern Objekten vorbekannten Linien und Flachen in der jweiligen
Anderung derart erscheinen, daB nichts sclbstindig Neues entsteht» (a.a.O., S.490).
An dicser statistischen Einmaligkeit (TROLLER in Schweiz. Mitteilungen iber Gewerb-
lichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1969 S.201) fehlt es der von der Klagerin ge-
schaffenen, auf den Postkarten der Beklagten abgebildeten Engelsfigur.

AufschluBireich sind sodann auch die Ausfithrungen KumMeRs zur urheberrechtlichen
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Beurtcilung des Theaterkostiims, das cr nur im Zusammenhang mit den Erfordernissen
der Bithne als nach URG geschiitztes Werk gelten 1468t. Diese Kostime «gehoren zum
Bithnenbild, richten sich nach Farbe und Form auf cinc bestimmte Wirkung der Szenerie
als Ganzes aus, in nichster Parallcle zu den Kostiimen, die der Maler den sein Olbild
bevolkernden Gestalten anzicht; sie vervollstandigen aber aullcrdem dic Charakterisie-
rung der dargestellten Personen — kein Regisscur kleidet den Mephisto in Rosa oder steckt
dic Ophelia in ein Fell —, sie helfen derweisc mit, die auf den Zuschauer einstrémende
Wirkung aufzubauen und sind insoweit cingegossener Teil des Schauspiels. Das muf3
wohl den Ausschlag geben. Das Kostiim ist — jedenfalls fur dic Regel — Teil der szeni-
schen Aufmachung und insoweit urhcberrechtlich geschiitzt» (a.a.O., S.219). Stellt
sich auch im vorliegenden Fall — anders als in dem von KumMMER behandelten Zusam-
menhang — die Frage nach der Abgrenzung der streitigen Aufmachung von cinem Ge-
brauchsgegenstand nicht, weil die von der Kligerin geschaflene Engelsfigur eindeutig
einer gezielten Ausschmiickung und nicht einem praktischen Gebrauchszweck dient, so
fallt doch auch hicr in Betracht, da3 nach KumMer die Gestaltungsidee entscheidend ist,
und damit stimmt er im wesentlichen mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung — dic
eine handwerklich geschickte Gestaltung nicht geniigen 1463t — tberein. Die Kligerin
ihrerseits lie3 denn auch ausdriicklich ausfithren, sie beanspruche nicht den Schutz der
Gestaltungsidee an sich, ndmlich den Schutz der Idee, eine zierliche Engelsfigur mit
Stupsnischen und Schmollmund herzustellen, sondern sie beanspruche den Schutz der
konkreten Verkorperung dieses Gedankens. 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 sic cs
selber ausfihrte.

4. Liegt demnach mangels eines originellen schopferischen Gedankens kein urheber-
rechtliches Werk vor, so schlict dies doch nicht den Schutz der betreffenden Form-
gebung als Muster oder Modell aus. Dieser Schutz gegen dic Verbreitung oder gewerbs-
miflige Verwertung durch andere wihrend der Schutzdauer von 15 Jahren setzt
indessen gemafB3 Art. 5 MMG die Hinterlegung voraus. Daf3 die streitige Engelsfigur im
Sinne dieser Bestimmungen hinterlegt worden sei, bchauptet auch die Kldgerin nicht.

5. In der Replik hat die Klagerin schlieBlich noch geltend gemacht, ihrc Rechtsbe-
gehren 1 bis 3 — also ihr Feststellungs-, Bescitigungs- und Verbotsbegehren — seien
eventualiter auch nach den Bestimmungen tiber das Persénlichkeitsrecht und den un-
lauteren Wettbewerb zu schiitzen. Damit stiitzt sie sich einerseits auf Art. 28 Abs. 1
ZGB, der denjenigen auf Bescitigung der Stérung zu klagen berechtigt, der in seinen
personlichen Verhiltnissen unbefugterweise verletzt wird, und anderseits bchauptet sie,
die Beklagte habe den wirtschaftlichen Wettbewerb mit Mitteln milbraucht, die gegen
die Grundsitze von Treu und Glauben verstieBen (Art.1 Abs.1 UWG).

Dic Geltendmachung einer widerrechtlichen Verletzung gestiitzt auf Art. 28 ZGB
oder auf das UWG ist méglich, wenn nicht bereits ein Tatbestand in der immateriellen
Spezialgesetzgebung seine abschlieBende Regclung gefunden hat. Das hei3t, daf3 der
Schutz des Personlichkeitsrechtes oder des UWG dann erginzend in Betracht kommt,
wenn cin Tatbestand nicht unter eine Spezialnorm fallt oder die allgemeinere Norm
cinen besseren Schutz vorsicht, z.B. noch einen strafrechtlichen neben dem zivilrecht-
lichen. (Die &ltere Praxis hatte eine kumulative Anwendung solcher Bestimmungen
tiberhaupt ausgeschlossen; vgl. zur Praxisinderung BGE 73 11 117 f., EGGER, Personen-
recht N. 12 fI. zu Art. 28 ZGB).
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Fir den hier angestrebten Schutz kdme, da die Engelsfigur kein urheberrechtliches
Werk ist, in crster Linie der spezielle, im MMG vorgesehene Formschutz in Frage.
Dieses Spezialgesetz fiihrt vorliegend nur deshalb nicht zum Ziel, weil die Kldgerin die
fir den Schutz crforderliche Bedingung der Hinterlegung nicht geschaffen hat. Hat es
die Klédgerin aber unterlassen, sich dem Schutz nach MMG zu unterstellen, so kann sie
nicht auf dem Umweg tiber das UWG und Art. 28 ZGB diesen Schutz erlangen (hiezu
BGE 73 11 118). Die Ausfithrungen der Kldgcrin belegen im tbrigen nicht, inwiefern
dic besonderen Voraussetzungen der Art. 1 und 2 UWG hier erfiillt sein sollen. Art. 28
ZGB anderseits verlangt eine unbefugte, rechtswidrige Verletzung in den persénlichen
Verhiltnissen, wovon bei Verwendung einer gemeinfreien Formgebung zur Gestaltung
cines ncucn Gegenstandes vollig andercr Art nicht die Rede sein kann. Der Rechts-
standpunkt der Kldgerin kann daher auch in der Eventualbegriindung nicht geschiitzt
werden.

Sie vermag die eingcklagten Anspriiche nicht auf das geltend gemachte AusschlieB3-
lichkeitsrecht zu stiitzen, und das fithrt zur Abweisung der Klagec.

URG Art.6, Art. 13 und Art. 54, SGB Art. 28, RBUe Art. 2, 4 und 6 bis

Schutz von Urheberrechten an einem erstmals im Ausland herausgegebenen Chaplin-
Film, der von einem Dritten eigenmdchitig wiedergegeben und zum Teil bearbeitet
wird. Rechtsgrundlage. Begriff der Verdffentlichung. Gleichzeitige Verigffent-
lichung des Filmwerkes in einem verbandsfremden und in einem Verbandslande.
Das Originalwerk und seine Bearbeitung durch den Urheber genieflen den gleichen
Schutz.

Schutz des Urhebers in seinen persinlichen Beziehungen zum Werk.

Wann ist die Vernichtung eines widerrechtlich hergestellten Filmes gerechtfertigt ?

Protection dc drott &’ auteur relatif @ un film de Chaplin présenté pour la premiére fois
au public a Uétranger, quun tiers a reproduit de sa propre autorité et qu’il a
partiellement adapté. Fondement juridique. Notion de la publication d’un film.
Publication simultanée d’une euvre filmée dans un pays de I’ Union et dans un pays
étranger d I’ Union.

L’euvre originale et 'adaptation qu’en a faite Uauteur bénéficient de la méme
protection.

Protection de I’ auleur dans ses rapports personnels avec I’ euvre.

Quand la destruction d’un film produit contrairement au droit est-elle justifice ?

BGE 96 II 409 fI., rés. fr. JT 1971 I 597, Urteil der 1. Zivilabteilung
vom 3. November 1970 1.S. Monopol-Films AG gegen Chaplin und
The Roy Export Company Establishment.

I. — 1. Dem angefochtenen Urteil ist zu entnehmen, dafl zur Herstellung des Films,
den die Beklagtc im November 1962 zur « Neu-Auffithrung» anbot, ein Bildstreifen des
von Chaplin geschaffenen Stummfilms verwendet wurde. Man schnitt aus dem Negativ
insgesamt lediglich 185 m heraus, weil einzelne Stellen wegen ihres schlechten Zustandes
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nicht mehr brauchbar waren. Die Atlas-Filmverleih GmbH beauftragte Elfers, die
Musik zur «Neu-Auffihrung» zu schreiben. Sie lieB ferner die Zwischentitel ins
Deutsche iibertragen, wobei darauf geachtet wurde, daB die Ubersetzung nicht vom
Sinn des Stummflms abwich. Die Schriftart und die Randzeichnungen der Zwischen-
titel wurden beibehalten. Neue Szenen wurden keine cingefiigt. Der Charakter des Films
und der Handlungsablauf blieben vielmehr unverindert; das Bildwerk entspricht bis auf
die weggelassenen Stellen, deren Fehlen fiir das Publikum nicht bemerkbar ist, genau
Chaplins Stummfilm.

Der von der Atlas-Filmverleth GmbH hergestellte Film war somit zur Hauptsache
eine Wiedergabe, zum Teil eine Bearbeitung des von Chaplin 1925 geschaffenen Stumm-
films. Die Beklagte bestreitet das nicht, fihrt sie doch in der Berufung aus, sie habe 1962
beabsichtigt, die Originalfassung des Stummfilms in der Schweiz zu verleihen, sei daran
jedoch durch die Kldger gehindert worden. Sie macht hingegen geltend, in den Ver-
einigten Staaten sei der urheberrechtliche Schutz fiir den Stummfilm 1953 abgelaufen
und in den Lindern der Berner Ubereinkunft habe der Film tiberhaupt keinen Schutz
erlangt. Als gemeinfreies Werk habe aber ein Dritter den Film belicbig bearbeiten, ins-
besondere auch mit Musik versehen und seine Titel in eine andere Sprache tibersetzen
diirfen.

2. Chaplin hat seinen Stummfilm nicht in der Schweiz zuerst herausgegeben. Er ist
zudem britischer Staatsbirger, und die Roy Export Company hat ihren Sitz in Liechten-
stein. Die Kldger kénnen sich daher nicht auf Art.6 Abs. 1 Ziff. 1 oder 2 URG berufen;
nach diesen Bestimmungen sind nur die Werke von Schweizer Biirgern und die erstmals
in der Schweiz herausgegebenen Werke von Ausldndern geschiitzt. Fragen kann sich
bloB, ob der urheberrechtliche Schutz des Stummfilms in der Schweiz sich aus Gegen-
rechtserklarungen oder aus Staatsvertridgen ergebe (Art.6 Abs.2 und 3 URG).

Der BundesratsbeschluBl vom 26. September 1924 betreffend Gegenrecht zwischen
der Schweiz und den Vercinigten Staaten von Amcrika iiber das Urheberrecht an
Werken der Literatur und Kunst (BS 2 S.841) bezieht sich nur auf Birger dieser beiden
Staaten und ist daher im vorliegenden Fall nicht anwendbar. Das Welturheberrechts-
Abkommen vom 6. September 1952 sodann findet Anwendung auf Werke, dic beim
Inkrafttreten des Abkommens in dem vertragsschlieBenden Staat, in dem der Schutz
beansprucht wird, noch geschiitzt waren (Art. VII). Diesen Schutz konnte der Stumm-
film Chaplins am 30. Mérz 1956, als das Abkommen in der Schweiz in Kraft trat (AS
1956 S.101/102), hier nur gestiitzt auf eine internationale Regelung wie die Berner
Ubereinkunft haben, auf welche die Klager sich denn auch berufen.

3. Die Berner Ubereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst
(BUe) in der am 26. Juni 1948 in Briissel revidierten Fassung ist fir die Schweiz am
2. Januar 1956 (AS 1955 S.1092) und fiir GroBbritannien am 15. Dezember 1957 (Le
Droit d’Auteur 1957 8.225) in Kraft getreten. Sie gilt fir alle Werke, die bei Inkraft-
treten der (revidierten) Fassung noch nicht infolge der Schutzdauer im Ursprungsland
Gemeingut geworden sind (Art. 18 Abs. 1). Wie es sich damit im vorliegenden Fall ver-
hélt, hdngt von den fritheren 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 der Schweiz und von GroBbritannien mit
Wirkung ab. 1. August 1931 ratifiziert worden (BS 11 S.960 und 962). Sie beschréinkt
ihre Anwendbarkeit in Art.18 Abs.1 ebenfalls auf Werke, die bei Inkrafttreten der
Ubereinkunft im Ursprungsland noch nicht infolge Ablaufs der Schutzdauer gemeinirei
geworden sind. Damit wird auf die am 13. November 1908 in Berlin revidierte Fassung
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verwiesen, der sowohl Grofbritannien als auch die Schweiz schon vor 1925 beigetreten
sind (BS 11 5.941/942). Ob der Stummfilm 1925 in der Schweiz urheberrechtlichen
Schutz erlangt und ihn 1962 noch genossen hat, ist daher nach den Bestimmungen der
jeweils geltenden Fassung der Ubercinkunft zu beurteilen,

Die Fassung von 1908 — wie tbrigens auch jene von 1928 und 1948 — bestimmt in
Art.4 Abs. 1, daf3 die einem Verbandslande angehérigen Urheber fiir ihre unveréffent-
lichten wic fur ihre zum ersten Mal in cinem Verbandsland veréffentlichten Werke in
allen Verbandslindern, auBler dem Ursprungsland, die gleichen Rechte genieBlen,
welche die Gesetzgebung eines Verbandslandes den inldndischen Urhebern cinrdumt.
Damit ist zugleich gesagt, dal3 ein Urheber, selbst wenn er einem Verbandsland ange-
hort, diese Rechte fiir erstmals in einem verbandsfremden Lande veréffentlichten Werke
nicht beanspruchen darf. Eine Ausnahmc siecht Art.4 Abs.3 fiir Werke vor, die gleich-
zeitig in cinem verbandsfremden und in einem Verbandslande veroffentlicht werden;
diesfalls gilt das Verbandsland ausschlieBlich als Ursprungs-, d.h. als Land der ersten
Veroflentlichung.

Unter Werken der Litcratur und Kunst sind schon nach der Fassung von 1908 alle
Erzeugnissc auf dem Gebiete der Literatur, Wissenschaft und Kunst zu verstehen,
weclches auch dic Art oder die Form der Wiedergabe sei, z. B. Schriftwerke, dramatische
oder dramatisch-musikalische Werke, musikalische Kompositionen mit oder ohne Text
(Art.2 Abs. 1). Die Fassung von 1908 bestimmt ferner, daB die Ubereinkunft auch auf die
Werke der Photographie und die durch ein analoges Verfahren hergestellten Werke an-
wendbar ist (Art. 3), daB3 die Schutzdauer das Leben des Urhebers und fiinfzig Jahre nach
scinem Tode umfaBt (Art.7 Abs.1) und dal3 kinematographische Erzeugnisse den glei-
chen Schutz genicBen wie Werke der Literatur oder Kunst, wenn der Urheber durch
den Plan der Inszenicrung oder die Verbindung der dargestellten Begebenheiten — was
hier unbestritten ist — dem Werk einen persénlichen Charakter verliehen hat (Art. 14
Abs. 2).

Nach Art.4 Abs.4 der Fassung von 1908 sind unter verdffentlichten Werken im
Sinne der Ubereinkunft dic herausgegebenen Werke zu verstehen ; die Auffithrung cines
dramatischen, dramatisch-musikalischen oder musikalischen Werkes, die Ausstellung
eines Kunstwerkes und dic Errichtung eincs Werkes der Baukunst sind keine Veroffent-
lichung. Einc Veroffentlichung im Sinne dicser Bestimmung, die von den spétern
Fassungen im wesentlichen tibernommen worden ist, licgt demanch nicht schon dann
vor, wenn Interessenten vom Werk Kenntnis nchmen kénnen, sondern erst dann, wenn
es der Allgemeinheit in einer seiner Art entsprechenden Zahl von Ausfertigungen zur
Verfiigung gestellt wird. Das gilt auchfir den Film. Daf} die Fassung von 1908 kinemato-
graphischc Werke in Art.4 Abs. 4 nicht erwidhnt und daf Filme in der Regel blof3 ver-
mietet, nach der Vorfithrung vom Vermieter zuriickgenommen und nicht, wie z.B.
Biicher oder Schallplatten, verkauft werden, stcht dem nicht entgegen. Entscheidend ist
weder die Vorfithrung noch die Rechtsform der Vermittlung, sondern da3 der Urheber
den Film zum Vertricb freigibt und ihn dem breiten Publikum zugénglich macht. Das
trifft zu, wenn der Film mit Zustimmung des Berechtigten in einer solchen Zahl von
Kopien hergestellt und zum Vertrieb angeboten wird, daB der bei solchen Werken
iibliche Bedarf des Publikums gedeckt werden kann (vgl. BApPERT/WAGNER, Inter-
nationales Urheberrecht, Miinchen und Berlin 1956, S.69; PL. BoLra, in Le Droit
d’Auteur 1954 S.136).

4. Die Beklagte macht geltend, Chaplins Stummfilm sei erstmals in den Vereinigten
Staaten von Amerika veroffentlicht worden, d.h. in einem Lande, das keiner der drei



— 232 —

Fassungen der Ubereinkunft beigetreten sei. Die Kldger bestreiten dies nicht, halten der
Beklagten jedoch entgegen, dal3 der Film gleichzeitig auch in einem Verbandslande,
namlich in Kanada, herausgcgeben worden sei.

a) Grofibritannien hat am 14. Juli 1912, als es der revidierten Fassung der BUe von
1908 beitrat, Kanada ausdriicklich vom Beitritt ausgenommen (AS 1912 §.572/573).
Im Januar 1924 teilte cs den Verbandslindern mit, dal3 Kanada als Dominium des
Britischen Kénigreiches mit Wirkung ab 1. Januar 1924 der Ubereinkunft beigetreten
sei (AS 1924 5.24). Am 10. April 1928 wurde Kanada sclber ein Verbandsland (AS 1928
S.237). Von 1924 bis 10. April 1928 gehorte Kanada somit als britische Kolonie und
scitdem als selbstandiger Mitgliedstaat dem Verbande an.

Weder GroBbritannien noch Kanada haben vor oder nach 1925 eine von Art. 7 Abs. 1
BUc abweichende Schutzdauer eingefiihrt (vgl. Le Droit d’Auteur 1912 S.18 und 1921
S.87; MouriNG/ScruLze/ULMER/ZWEIGERT, Quellen des Urheberrcchts I, unter Grof3-
britannien I S.12 bzw. Kanada I S.12). Gemil Art.4 Abs. 1 bis 3 der Fassung von 1908
und 1928 genof3 Chaplin daher in der Schweiz fir den Stummfilm ohne Erfiillung einer
Formlichkeit die gleichen Rechte, die das schweizerische Gesctz den schweizerischen Ur-
hebern einraumt, wenn er den Film in den Vereinigten Staaten und in Kanada gleich-
zeitig veroffentlichte. Unter der gleichen Voraussetzung steht ihm dieser Schutz seit
15. Dezember 1957 auch nach Art.4 Abs.1 bis 3 der Fassung von 1948 zu, wobei die
Karenzfrist von 30 Tagen (Abs.3 letzter Satz) allerdings nicht beriicksichtigt werden
darf; wann gegebenenfalls die Schutzdauer gemi3 BUe zu laufen begann, beurteilt sich
ausschlieflich nach den Bestimmungen der 1925 geltenden Fassung.

b) Es ist unbestritten, dal Chaplin den Stummfilm erstmals am 26. Juni 1925 in
Hollywood vorfiithren lief. Dal3 dicse Auffiihrung dffentlich war, hélt das Obergericht
nicht fiir erwiesen. In Wiirdigung des Beweiscs nimmt es vielmehr an, Chaplin habe den
Film erst von Mitte August 1925 an der Offentlichkeit zur Verfiigung halten wollen.
Diese Feststellung iiber den Willen des Urhebers ist tatsdchlicher Natur und bindet das
Bundesgericht. Sie schlief3t einc Veroffentlichung des Filmes vor dem 15. August 1925
aus. Eine Veroffentlichung liegt auch nach der Auffassung der Beklagten nur vor, wenn
der Urheber das Werk in der Absicht aus der Hand gibt, es Dritten zuginglich zu machen.

Die Auffihrung in New York fand nach der Behauptung der Beklagten am 15., nach
jener der Kldger in der Nacht vom 15. aufden 16. August 1925 als « Mittnachtspremiére »
statt. Aus dem angefochtenen Urteil geht nicht hervor, auf welche Bchauptung das
Obergericht abstellte. Wie es sich damit verhilt, 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 New York aufgefithrt worden. Von diesem Tag an wurde der Film,
was unbestritten Ist, mit Zustimmung Chaplins und gestiitzt auf Verlethvertriage der
United Artists Corporation in zahlreichen Kinotheatern der Vereinigten Staaten ge-
zeigt, hatte folglich in diesem Lande als veroffentlicht zu gelten.

¢) Die Kliger machen geltend, der Stummfilm sei vom 16. August 1925 an, als er
erstmals in Kanada aufgcfithrt wurde, auch in diesem Lande ununterbrochen bis 31.
Dezember 1925 in vielen Theatern gezeigt worden, womit das Erfordernis gleichzeitiger
Veroflentlichung in einem Verbandslande erfulle sei. Die Beklagte bestreitet die Erst-
auffithrung vom 16. August 1925 im «Regent Theatre> in Toronto nicht; sie stellt da-
gegen in Abrede, daB eine Veréffentlichung des Films in Kanada von diesem Tage an
bewicsen sei. Die Klidger hitten nicht dargetan, dall damals in Kanada eine Vertriebs-
stelle bestanden, diese iiber geniigend Kopien verfiigt und mit dem Verleih des Filmes
durch Abschlul von Vertrigen begonnen habe. Jedenfalls habe die Erstauffiihrung in
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Toronto nicht zu gleicher Zeit wie diejenige in New York stattgefunden, da jene Stadt
bedeutend westlicher liege als diese.

aa) Zum Beweise ihrer Behauptung, da der Stummfilm vom 16. August bis zum
26. September 1925 ununterbrochen im <Regent Theatre> in Toronto und vom 16.
August bis 31. Dezember 1925 in 98 weitern Kinotheatern Kanadas gezeigt worden sei,
beriefen die Klidger sich auf das Kontrollbuch (ledger) der United Artists Corporation.
Die Vorinstanz halt dafiir, dic Behauptung der Kliger lassc sich anhand dieses Buches
nicht beweisen, weil es keine Angaben iiber Daten und den Titel des Films enthalte.

Diese Feststellung beruht, wie die Klager mit Recht einwenden, offensichtlich auf
einem Versehen. Der Stummfilm wird im Kontrollbuch auf vielen Seiten, die z. B. Auf-
fithrungen in Montreal, Toronto und Winnipeg betreffen, mit dem Titel <Gold Rush>»
oder der abgekiirzten Uberschrift «<Rush> erwihnt. Auch weist das Buch in der diesem
Film vorbehaltenen Kolonne zahlreiche den Eintragungen mit Bleistift beigefiigte Daten
in angelsidchsischer Schreibweise (Monat, Tag, Jahr) auf. Ob das Bundesgericht das
Versehen von sich aus berichtigen konnte oder dic Sache wegen Beweiscinreden der
Beklagten an die Vorinstanz zuriickweisen miifite, kann dahingestellt bleiben. Das Ober-
gericht hilt gestiitzt auf Zeiltungsausschnitte, insbesondere ein Inserat, das am 28.
August 1925 in der amerikanischen Zeitschrift «The Film Daily> erschien und den
Stummfilm anpries, fiir crwiesen, dal der Film nach dem Willen Chaplins vom 16.
August 1925 an als versffentlicht gelten sollte und dem Publikum nicht blof in den Ver-
einigten Staaten, sondern auch in Kanada fiir 6ffentliche Auflithrungen zur Verfiigung
stand. Das ist Beweiswirdigung, die das Bundesgericht bindet.

bb) Dem Umstand, daf3 die United Artists Corporation in Kanada kein Vertriebs-
zentrum errichtete, hat das Obergericht mit Recht keine Bedeutung beigemessen. Die
Verbreitung eines Filmwerkes kann vom Hersteller und seiner Verleihgesellschaft, zumal
wenn es sich wie hier um Nachbarlinder handelt, auch von einem fremden Lande aus
organisiert und besorgt werden. Nicht maBlgebend ist ferner, wann die Verleihvertriage
abgeschlossen wurden. Gewil3 bedingt die Ausgabe eines Filmwerkes eine Reihe von
Vorbereitungen, zu denen unter Umstiinden auch der Abschlufl von Verleihvertrigen
gehort. Entscheidend ist indes allein, daB der Film in einer geniigenden Zahl von
Kopien bereitgestellt und zur Auffithrung angcboten wird. Das Erfordernis eines aus-
reichenden Angebotes darf dabei freilich nicht uberwertet werden. Ein Film wird im
Gegensatz z.B. zu literarischen oder musikalischen Werken gewoéhnlich blof3 vermietet,
weshalb die gleichen Kopien wiederholt abgegeben werden kénnen. Auch kommt fiir
die Frage der Verdffentlichung nichts darauf an, ob ein Film Erfolg habe oder nicht.
Von einem Hersteller darf zudem in cinem Falle, wie hier, verniinftigerweise nicht ver-
langt werden, dal3 er eine bereits mchr als 40 Jahre zuriickliegende Herausgabe eines
Filmes bis in alle Einzelheiten nachweise. Es gentigt, wenn er Tatsachen dartut, die den
RiickschluB3 zulassen, cr habe seinerzeit dic handelsiibliche Zahl von Kopien zu éffent-
lichen Auffthrungen bercitgehalten und angeboten.

Solche Tatsachen haben die Klidger nach dem angefochtenen Urteil dargetan. Das
Obergericht nimmt als bewiesen an, daB der Stummfilm mit dem Willen des Herstellers
Dritten vom 16. August 1925 an uneingeschrinkt fiir 6ffentliche Vorfithrungen zur Ver-
figung stand und die Erstauffithrungen in New York und Toronto den Auftakt zu
seinem Verleih bildeten. Diese Annahme schlieB3t in sich, daf3 Chaplin bereit war, den
Film sowohl in Kanada wie in den Vereinigten Staaten zu verbreiten, und daB er tiber
die hiezu nétigen Kopien verfiigte. Nachdem feststeht, daf3 er den Film durch dieselbe
Verleihgesellschaft und die gleichen Inserate in beiden Liandern zur éffentlichen Auf-
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fihrung anpreisen lief3, ist iibrigens nicht zu ersehen, wie die Beklagte dic Veroffent-
lichung in cinem Lande bejahen, im andern dagegen verneinen kann.

cc) SchlieBlich 148t sich im Ernst auch nicht bestreiten, daf3 der Stummfilm in beiden
Liandern gleichzeitig verdflentlicht worden ist. Gewil3 ist die Karenzfrist von 30 Tagen
erst 1948 in Art.4 Abs.3 BUe aufgenommen worden. Das heil3t indes nicht, die in den
friheren Fassungen enthaltene Bestimmung tber die gleichzeitige Veréftentlichung
eines Werkes in zwei Lindern sci wértlich zu nehmen; sie kann bei sinn- und zweckent-
sprechender Auslegung nicht besagen, die Verdffentlichung miisse im verbandsfremden
und im Verbandslande am gleichen Kalendertag oder gar, wie dic Beklagte anzuneh-
men scheint, in der gleichen Stunde erfolgen, unbekiimmert um die Lage der Liander,
die Entfernungen der Auffithrungsorte und die ortsiiblichen Offnungszeiten fiir Film-
theater. Entscheidend ist, ob der Film nach dem Vorgehen des Berechtigten in beiden
Landern nicht in zeitlich getrennten Aktionen, sondern in einem Zuge zur Verbreitung
angcboten wird. Dies aber traf hicr zu. Die cinheitliche Werbung in den Vercinigten
Staaten und in Kanada sowic die Erstauffithrungen in New York und Toronto, die, wie
das Obergericht feststellt, den Auftakt zum Verleih des Filmes in den beiden Léndern
bildeten, lassen daran nicht zweifeln.

d) Hat somit der Stummfilm in Kanada und in den Vereinigten Staaten als gleich-
zeitig veroffentlicht zu gelten, so genieBBt Chaplin dafiir nach Art.4 Abs. 1 bis 3 BUc in
der Schwciz den gleichen Schutz, den das schweizerische Gesetz den schweizerischen
Urhebern gegen Verletzung ihrer Rechte gewihrt. Solche Verletzungen hat die Be-
klagte im November 1962 dadurch begangen, daf sie seinen Stummfilm in der von der
Atlas-Filmverleih GmbH hergestellten Fassung zur «Neu-Auffithrung» in der Schweiz
anbot; denn es handelte sich bei dicser Fassung im wesentlichen um eine uncrlaubte
Wiedcergabe (Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 URG), zum Teil um eine widerrechtliche Bearbeitung
(Art.13 Abs.1 URG).

Die Roy Export Company hat sich Ende 1955 die Verwertungsrechte am Stummflm
vom Hersteller abtreten lassen. Sie ist deshalb befugt, wegen der von der Beklagten be-
gangenen Verletzungen solcher Rechte zu klagen und Rechtsschutz gegen weitere Ver-
letzungen zu verlangen. Die Beklagte hat diese Befugnis nach dem angefochtenen Urteil
ubrigens ausdriicklich anerkannt.

5. Das Bithnenstiick wurde am 16. Mirz 1925 auf Antrag Chaplins beim amerikani-
schen Urheberrechtsamt als nicht fiir den Verkauf bestimmt registriert und zuhanden
des Amtes in der Bibliothek des Kongresses hinterlegt. Es ist bisher weder vervielfiltigt
noch herausgegeben worden, kann folglich entgegen der Auffassung der Beklagten nicht
als verdffentlicht im Sinne von Art.4 Abs.4 BUe gelten. Fir ein unveréffentlichtes Werk
kann Chaplin sich aber schon als Angehoriger cines Verbandslandes auf den Schutz der
BUc berufen (Art.4 Abs. 1).

Nach der Auflassung der Beklagten ist das Bithnenstiick nichts anderes als die Wieder-
gabe des mit den Schauspielern gedrehten Stummfilms, also kein selbstidndiges Werk,
sondern ein Nebenprodukt des Filmes. Das Obergcricht ist dieser Auffassung nicht ge-
folgt; es hat seinem Urteil vielmehr die Darstellung der Kldger zugrunde gelegt, wonach
cs sich beim Stummfilm um eine Bearbceitung des Bithnenstiickes handelt, das im Film in
eine Pantomime umgestaltct und um hauptsichlich filmische Szenen erweitert worden
sel. Das Obergericht hilt der Beklagten entgegen, daB sie die Darstellung der Klager im
einzclnen nicht bestritten und widerlegt habe, obschon sie sich dazu wiederholt habe
duBern koénnen, insbesonderc gestiitzt auf cin privates Gutachten, das sich eingehend
mit den Unterschicden der beiden Werke befasse und von den Kldgern schon mit der
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Klageschrift eingereicht worden sei; auf die behaupteten Unterschiede kénne deshalb
abgestellt werden.

Diese Annahme des Obergerichts stuitzt sich teils auf Bewelswiirdigung, teils auf
kantonales Verfahrensrecht und kann mit der Berufung nicht angefochten werden (Art.
43 Abs. 1, 5 Abs. lit. ¢ OG). Dal} sie auf einer Verletzung bundesrechtlicher Beweisvor-
schriften oder offensichtlich auf Verschen beruhe, bchauptet 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 (Bithnenstiick), 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 geschiitzt.

Chaplin hat dic Auswertungsrechte am Stummfilm (und am Tonfilm), nicht aber
jene am Biithnenstiick auf die Roy Export Company ubertragen. 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 Bithnenstiick, dem Originalwerk, verletzt worden sei, braucht nicht geprift zu wer-
den. Er ist durch das Vorgehen der Monopol-Films AG und deren Rechtsvorgidngerin,
wie noch niher ausgefihrt wird, jedenfalls in seinem Urheberpersénlichkeitsrecht be-
troffen worden. Offen bleiben kann auch, ob Urheberrechte am Tonfilm verletzt worden
seicn, denn diese Rechte sind nach den eigenen Angaben der Klager nicht Gegenstand
des Prozesscs.

6. Nach schweizerischer Rechtsauffassung und Gesetzgebung ist der Urheber nicht
nur in seinen vermogensrechtlichen Befugnissen am Werk, sondern auch in seinen per-
sénlichen Beziehungen zum Werk, d.h. in seinem Urheberpersonlichkeitsrecht (droit
moral) geschiitzt, das als Teil oder besondere Scite des allgcmeinen Persénlichkeits-
rechtes aufgefait wird. Der Schutz des Urheberpersonlichkeitsrechtes ergibt sich teils
aus Vorschriften des URG, wie z.B. aus Art.43 Ziff. 1 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-
driicklich vorbehalten werden. Er ergibt sich ferner aus Art. 6bis BUe, der erstmals in der
1928 in Rom vercinbarten Fassung vorkommt. Durch seine Zustimmung (AS 1931
S.461) erklidrte der schweizerische Gesetzgeber diese Vorschrift im internationalen Ver-
hiltnis auch fiir dic Schweiz als anwendbar, hielt eine Ergdnzung des URG aber fur
unnotig, weil die in Art. 6bis umschriebenen Befugnisse des Urhebers schon nach Art.28
ZGB in geniigender Weise geschiitzt scien (BBl 1930 IT 113; BGE 58 II 308 Erw. 5,
69 II 57/58, 84 11 573).

a) Gemal Art.6bis Abs. 1 BUe (Fassung von 1948) behilt der Urheber unabhingig
von seinen vermogensrechtlichen Befugnissen und selbst nach deren Abtretung insbe-
sondere das Recht, sich jeder Entstellung, Verstimmelung oder sonstigen Anderung
oder jeder anderen Beeintriachtigung des Werkes zu widersetzen, welche seiner Ehre oder
seinem Ruf nachteilig sein konnten. Der Urheber braucht also keine Schmaélerung seines
Ansehens nachzuwcisen; es geniigt, daB die Anderung oder Beeintrichtigung des
Werkes geeignet sind, sich nachteilig auf seine Ehre oder scinen Ruf auszuwirken. Nach
BapPERT/WAGNER (a.a.0. S.87 N.5 zu Art.6bis BUe) hat er gegentber einem Dritten
der das Werk ohne scine Erlaubnis dndert, sogar einen absoluten Anspruch auf Unter-
lassung, gleichviel ob das Werk durch die Anderung entstellt oder verstimmelt, be-
richtigt oder wertvoll ergdnzt wird; der Urheber habe unter Vorbehalt der einzelnen
Landesgesetze allein und ausschlieBlich das Recht, dariiber zu befinden, in welcher Form
das Werk der Offentlichkeit zuginglich gemacht werden soll.
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Rechtsschutz gemiB Art.28 ZGB kann beanspruchen, wer in seinen personlichen
Verhaltnissen unbefugterwcise verletzt wird. Wann eine unerlaubte Anderung eines
Werkes durch einen Dritten die personlichen Intcressen des Urhebers im Sinnc dieser
Bestimmung verletzt, entschceidet sich nicht allgemein, sondcrn hidngt von den Umstan-
den des Einzelfalles, insbesondere der Beschaffenheit und Art des Werkes sowic der
Personlichkeit des Urhebers ab. Ein dramatisches Werk hdngt mit dem Verfasser natur-
gemil} viel enger zusammen als z.B. ein wissenschaftliches, 148t folglich kaum wesent-
liche Anderungen zu, ohne daB3 es entstellt und der Urheber in seinen pcrsénlichen
Intcressen verletzt wird. Das gilt umsomehr, wenn das Werk, wic hicr, verfilmt wird
und der Urheber im Film die Hauptrolle spielt. J¢ mehr aber ¢in Werk Ausdruck der
personlichen Eigenart des Urhebers und das Ergebnis ciner individucllen Geistestitig-
keit desselben ist und je starker die Beziehung der Urheberpersonlichkeit zum Werk ist,
desto cher ist bei Anderungen durch Dritte eine Verletzung im Sinne von Art.28 ZGB
anzunchmen (vgl. BGE 69 II 59; Eccer, N. 15 zu Art.28 ZGB).

b) Im vorliegenden Falle sind die Bande zwischen Urheber und Werk besonders eng
und vielseitig. Chaplin ist nicht nur Autor, Regisseur und Hersteller, sondern auch
Hauptdarsteller des Filmes «The Gold Rush>, der iibrigens zu den Meisterwerken der
Filmkunst gchort (vgl. Der Gro3¢e Brockhaus, 16. Aufl. Bd. IT S. 578). Im Jahre 1942 hat
cr ihn in einen Tonfilm umgestaltct, wobei er dic Musik selber auswéhlte und zusam-
menstellte, den Begleittext selber schrich und sprach. Bei einem Filmwerk, das derart
Ausdruck seiner kiinstlerischen Eigenart ist und den Stempel seiner Personlichkeit trégt,
kann Chaplin aber mit guten Griinden behaupten, dal3 es durch die Musik eines andern
erheblich beeintrachtigt wird, welches auch immer der innere Wert oder Gehalt dicser
Musik sein mag. Ebenso ist zu verstehen, dal Chaplin durch dic unbefugten Eingriffe
Dritter sich in seinen kiinstlerischen Empfindungen und idecellen Interessen verletzt
fihlt, ohne daf3 er dies im einzclnen darzutun braucht. Bei der Vielfalt von Komik und
Mimik, die den Film auszeichnen, ist die Gefahr in der Tat groB3, daf3 ein Dritter Vor-
stellungen des Kiinstlers itber die Wirkungen filmischer Szenen auf das Publikum mil-
versteht, die Musik deswegen nicht auf das Geschehen abzustimmen weill und dadurch
Eindriicke, die das Werk vermitteln will, verfilscht oder zunichte macht.

Daf3 Chaplin sich zur Stummfilmzeit in jedem Kinotheater belicbige Begleitmusik zu
seinem Film gefallen lassen mufite, wie von der Beklagten behauptet wird, hilft dariber
nicht hinweg. Diese Musik war nicht Bestandteil des Werkes, wie es dic von Konrad
Elfers beigefiigte Musik sein will. Ebensowenig hilft der Beklagten, daf3 Elfers der von
Chaplin zusammengestellten Musik zum Tonfilm aus dem Wege gegangen ist. Die Vor-
instanz hilt der Beklagten mit Recht entgegen, daf} dic von der Atlas-Filmverleth GmbH
hergestellte Fassung sich gerade deshalb als wesentliche Anderung des Werkes erwelst;
denn einc dem Film in den Einzelheiten nicht angepal3te Musik ist geeignet, vom
Stummfilm bezweckte Wirkungen beim Publikum zu mindern oder zu verfalschen, den
Hersteller des Werkes folglich in seinen personlichen Interessen zu verletzen.

Durch das Verhalten der Beklagten, die einen unter Verletzung von Urheberrechten
hergestellten Film feilgcboten hat, ist Chaplin somit jedenfalls in seinen persénlichen
Interessen betroffen worden. Er ist folglich ebenfalls berechtigt, Rechtsschutz gegen Ver-
letzung seiner Rechte zu verlangen.

II. - Gemil Art. 54 Abs. 1 URG kann der Richter im Falle der zivil- oder strafrecht-
lichen Verurteilung unter anderem die Zerstérung der untcr Verletzung des Urheber-
rechtes hergestellten oder in Verkehr oder an die Offentlichkeit gebrachten Exemplare
des Werkes verfugen.
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Das Obcrgericht hat die Beklagte zivilrechtlich verurteilt, das Begehren der Kliger
auf Zerstorung der beschlagnahmten Filmkopie aber abgelehnt. Es begriindet dies ins-
besondere damit, dic Zerstérung sci nach der Rechtsprechung angebracht, wenn un-
rechtmiBig hergestellte Werke trotz allen MafBnahmen immer wicder im Verkehr auf-
tauchten. Diese Gefahr bestehe hicr nicht, da die Kliger bisher nur gegen die Atlas-
Filmverleih GmbH und dic Monopol-Films AG hitten einschreiten missen und die
Bcklagte seit ihrer Verwarnung im Jahre 1962 nichts mehr unternommen habe; sic habe
sich vielmehr bereit erklart, von der Auswertung ihres Films in der Schweiz bis zum Ab-
schlufl des in Deutschland hédngigen Verfahrens abzuschen. Es konnc deshalb angenom-
men werden, daf3 die Beklagte sich auch ohne Zerstorung der beschlagnahmten Kopie
an das ihr vom Gericht auferlegte Verbot halte.

Diese Auffassung verletzt das Gesetz nicht. Art.54 URG ist eine Kannvorschrift, die
dem Richter auch beim Vorliegen der darin erwihnten Voraussetzung ein gewisses Er-
messen 1403t. Diescs ist freilich kein véllig freics, ungebundenes. Wie das Bundesgericht in
BGE 88 II 49 ausgefiihrt hat, ist die Vernichtung eines widerrcchtlich hergestellten
Films gerechtfertigt, wenn seine Verleihung nur so mit Sicherheit verhindert werden
kann. Es missen also Griinde vorlicgen, die eine weitcre Verletzung nicht blof als
objektiv moglich, sondern als wahrscheinlich erscheinen lassen. Die Vorinstanz hat eine
solche Gefahr verneint, ohne das ihr zustehende Ermessen zu iiberschreiten. Zu be-
denken ist auch, daB Chaplins Stummfilm in verschiedenen Lindern nicht mehr ge-
schiitzt ist, dort folglich auch in der von der Atlas-Filmverlcih hergestellten Fassung auf-
gefithrt werden darf. Das gleiche gilt - was sich durch UmkehrschluB3 aus Art. 12 Abs. 1
Ziff. 3 URG ergibt - fiir private Auffithrungen (vgl. Art.22 URG).

URG Art. 9, Ari. 12, Art. 52, Art. 53 und Art. 60

Die Verfiigung des Einzelrichiers im summarischen Verfahren, gegen die ein
Rechtsmutiel ergriffen wurde, kommt (nach KPO ZH ) mit der Anhingigmachung
der Klage nicht in Weg fall.

Die Qustandigkeit zur Anordnung oder Aufhebung vorsorglicher Mafinahmen geht
mut der Anhingigmachung dev Hauptklage auf das dafiir zustindige Gericht iiber.
Die Neufassung des Mafnahmebegehrenswihrend des Haupiverfahrens ist zuldssig.
Fiir das Mafinakmeverfahren ist bei Vorliegen eines Gerantenverhdlinisses nicht auf
das Eigentum am Musikautomaten entscheidend abzustellen.

Der Kauf einer Schallplatte berechtigt nicht zur iffentlichen Auffiihrung der darin
gespeicherten Mustk.

Bei Fehlen erner Auffiihrungsbewilligung hat die Suisa einen Minimalanspruch auf
die tarifgemifie Enischidigung.

Voraussetzungen der Versiegelung eines Musikautomalten.

La compétence pour ordonner ou lever des mesures provisionnelles passe au tribunal
compétent pour I’ action principale dés que celle-ci esi introduite.

En procédure zurichotse, la décision du juge unique statuant en procédure sommaire
attaquée parunrecoursne devient pascaduque par I’ introduction dela demande au fond.
1l est licite de modifier la requéte de mesures provisionelles pendant le procés.
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Dans le cas d’une gérance d’un restaurant, ce n’est pas la propriété de I’ automate
a musique qui est déterminante dans le cadre de mesures provisionnelles.

L’achat d’un disque ne donne pas le droit d’exéeuter en public la musique qui y est
enregisirée.

S7 U autorisation du reproduction w’a pas été sollicitée, la Suisa peut exiger au moins
la prestation prévue dans ses tarifs.

Conditions a I’ apposition de scellés sur un automate & musique.

SJZ 67 (1971), S. 321 {I., Beschluf} der 1. Zivilabteilung des Obergerich-
tes des Kantons Ziirich vom 2. Juni 1971 i.S. Suisa gegen X.

1. Die Suisa, Kligerin im ordentlichen ProzeB, crreichte am 24. Mirz 1971 beim
Audienzrichter des Bezirkes Hinwil gegen dic Beklagte | eine Verfiigung, durch dic der
Gemeindeammann von R. angewiesen wurde, den im Restaurant X aufgestellten Musik-
automaten auBer Betrieb zu setzen und zu versiegeln. Gleichzeitig setztc der Einzel-
richter der Klédgerin eine Frist von zehn Tagen, gerechnct ab Zustellung der Verfiigung,
an, um beim zustdndigen Friedensrichteramt die ordentliche Klage einzuleiten, und
eine weiterc Frist von zehn Tagen von der Siithneverhandlung an, um die Weisung beim
zustandigen Gericht einzureichen, unter der Androhung, daf3 Versiumnis einer dieser
Fristen den Hinfall der vorsorglichen Mafnahme bewirke. Die Beklagte 1 lie3 durch
ihren Ehemann, den Beklagten 2, gegen die Verfiigung rechtzeitig Rekurs an das Ober-
gericht erheben mit den Antrigen, die Anordnung der Versiegelung des Musikauto-
maten aufzuheben, dem Rekurs aufschiebende Wirkung zu erteilen und die Kosten- und
Entschadigungsfolgen zulasten der Klédgerin zu regeln. Da es sich um einen Rekurs gegen
eine Verfiigung im summarischen Verfahren handelte, wurde das Geschéft, entsprechend
dem Konstitulerungsbeschluf3 des Obergerichtes vom 22. Dezember 1970, von der I1.
Zivilkammer anhandgenommen. Deren Prisident verweigerte mit Verfigung vom 19.
April 1971 dem Rekurs die aufschiebende Wirkung. Innert den vom Einzelrichter ange-
setzten Fristen erhob die Kldgerin bei der I. Zivilkammer gegen beide Ehegatten M.
Klage wegen Urheberrechtsverletzung, mit dem Begehren, sie seien zu verpflichten, der
Kldgerin Fr. 1205.— zu bezahlen. Unter Hinweis auf die in ZR 55 Nr. 72 sowie ZR 60
Nrn. 67 und 68 veréflentlichte Rechtsprechung tiberwies hierauf die I1. Zivilkammer
mit BeschluB vom 12. Mai 1971 dic Rekursakten zur Entscheidung iber die vom
Audienzrichter des Bezirkes Hinwil verfiigte vorsorgliche MaBBnahme der I. Zivilkammer
des Obergerichtes, welcher auch der Entscheid iiber die Kosten- und Entschéadigungs-
folgen fiir das summarische Verfahren vorbehalten wurde.

2. Nach der angefiihrten, gefestigten Rechtsprechung ist die Befugnis, iiber Anord-
nung oder Aufhebung vorsorglicher MaBnahmen zu entscheiden, mit der Anhingig-
machung des Prozesses auf das ordentliche Gericht iibergegangen (vgl. in dicsem Zu-
sammenhang auch ZR 61 Nr.92). Insoweit ist die I. Zivilkammer zustidndig, zumal die
eingereichte Klage urheberrechtlich begriindet wird (§48 Ziff. 12 GVG; Konstituierungs-
beschluf3 des Obergerichtes; ZR 61 Nr.92). Als rechtliche Grundlage kommen die Art.
52 und 53 URG zur Anwendung.

3. Vor Anhingigmachung der Klage ist gemif3 § 3 EG zum URG der bezirksgericht-
liche Einzelrichter im summarischen Verfahren zum Erlal3 vorsorglicher Verfiigungen
im Sinne des Art. 52 URG zustindig (ZG 6 S.86; ZR 60 Nr.68). Dementsprechend ver-
mochte auch der Prisident der II. Zivilkammer als Rekursinstanz dem gegen die Ver-
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figung des Einzclrichters eingereichten Rekurs rechtswirksam die aufschiebende Wir-
kung zu versagen. Der Bestand und dic einstweilige Vollstreckbarkeit der angefochtenen
Verfigung des Einzelrichters kamen mit der Anhingigmachung der Klage nicht in
Wegfall. Insbesondere vermag der Umstand nicht zu schaden, dafl der Kligerin ent-
gegen § 123 Ziff. 12 ZPO, wonach Zivilklagen aufgrund der URG unmittelbar beim
Obergericht anhingig zu machen sind, Frist zur Durchfithrung ecines vorgingigen
Stihneverfahrens angesctzt wurde, hat sie doch dic ihr aufgegebenen ProzeBhandlungen
fristgerecht vorgenommen und damit formal die angedrohte Saumnisfolge, nimlich Hin-
fall der vorsorglichen MalBnahme, vermieden. Es ist davon auszugehen, daf3 die ange-
fochtene Verfiigung weiterhin im geschilderten Sinne rechtswirksam ist und dafl die
Rekursantrdge der Partcien Gegenstand des MaBnahmeentscheides des Obergerichtes
bilden.

Es kommt indessen hinzu, daf} dic Kldgerin mit der Begriitndung der Klage, die sich
gegen beide Eheleute M. richtet, gleichzeitig den Antrag stellte, es sei «die durch das
Bezirksgericht Hinwil am 24. Marz 1971 verfugte AuBlberbetricbsetzung und Versicge-
lung des Musikautomaten... bis zur Erteilung der Auffithrungsrechte durch die Suisa
aufrechtzuerhalten», und es seien die Gerichts- und Parteikosten gemil3 dieser Ver-
fiigung den Beklagten aufzucrlegen. Demgegeniiber ersuchte sie in der einen Tag spater
bei der II. Zivilkammer eingereichten Rckursantwort, der Rekurs der Beklagten 1 sci
abzulehnen, die angefochtene Verfligung zu bestdtigen und die Beklagte 1 sei mit den
Kosten- und Entschadigungsfolgen zu belasten. Mit diesen voneinander abwcichenden
Antrigen bringt die Kldgerin einerseits zum Ausdruck, daf} sic im vorliegenden ordent-
lichen ProzeB ein neues MaBinahmcbegehren stellen will; anderseits knupft sie doch
materiell, indcm sie die Aufrechterhaltung jener Verfigung des Einzelrichters verlangt
und die in ihr vorbehaltene Regelung der Kosten- und Entschddigungsfolgen durch
einen entsprechenden Antrag zur Sprache bringt, an das Rekursverfahren an. Ihr nun-
mchr, entsprechend der Klage, auch gegen den Beklagten 2 gerichtetes Begehren kann
nur den Sinn haben, daf} sie auf jeden Fall dic wcitere Stillegung des Musikautomaten
crreichen will, insbesondere wenn dem Rekursantrag wegen Fehlens der Passivlegitima-
tion entsprochen werden solltc. Diese Ncufassung des MaBnahmebegchrens muf3 deshalb
als zulidssig betrachtet werden, weil dic klagende Partei nach Anhidngigmachung der
Klage ohnehin befugt ist, in deren Rahmen vorsorgliche MaBnahmen zu beantragen.
Zu dicsem Rahmen der Klage gehort auch die Bestimmung der beklagten Partei.

In dem vom Obergericht zu treffenden MaBnahmeentscheid wird somit cinerscits
itber den Rckurs und anderseits dariiber zu befinden scin, ob sich die beantragte AuBBer-
betriebsetzung und Versiegelung des Musikautomaten auch gegen den Beklagten 2 zu
richten habe.

4. Der Beklagte 2 hat in dcr fir die Beklagte 1 cingereichten Rekursschrift mit dem
Einwand, «die Klage sei falsch adressiert», sie habe sich «gegen den Besitzer des Musik-
automaten zu richteny, die Frage der Passivlegitimation aufgeworfen. Dabel ist festzu-
halten, dafB3 die Beanstandung in der Rekursschrift, es habe sich in Wahrheit nicht um
eine Klage, sondern um ein Gesuch gehandelt, rechtlich ohne Belang und daher nicht
niher zu erdrten ist. Fir die Behandlung des im Hauptpunkt gleichlautenden Mal-
nahmebegehrens im Rahmen des vorliegenden ordentlichen Prozesses ist jedenfalls die
Bezeichnung der Parteien als Kldgerin und Beklagte eindeutig richtig.

Nach der angefochtenen Verfiigung des Einzelrichters lie3 die Beklagte 1 schon im
summarischen Verfahren den Einwand erheben, der Musikautomat sowie das Lokal, in
welchem dieser aufgestellt sei, gehérten nicht ihr, sondern threm Ehemann; sie fihre
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lediglich als dessen Gerantin den Restaurationsbetrieb. Die zweite Bchauptung ist durch
die Vorlegung des Gerantenvertrages vom 19. Juni 1966 ausgewiesen. Dagegen 148t die
bei den Akten liegende Rechnung vom 5. Januar 1965 iiber den Kauf eines Musik-
automaten, auch wenn sie auf einen anderen Vornamecn der Beklagten | lautet und als
deren Adresse das Restaurant Y in Z. nennt — beides in Ubereinstimmung mit Angaben
in eincm 1963 mit der Kligerin abgeschlossenen Ermichtigungsvertrag — erhebliche
Zwecifel aufkommen, ob der Automat, auf welchen sich das streitige Ma3nahmebcegehren
bezieht, dem Beklagten 2 und nicht der Beklagten 1 gchore. Darauf kann es jedoch,
worauf die Kldgerin in der Klageschrift zutreffend hinwies, deshalb nicht entscheidend
ankommen, weil gemil Art.60 URG auch derjenige, welcher lediglich den Raum fiir
eine widerrechtliche Musikveranstaltung hergibt, zivilrechtlich hafibar ist, sofern er die
Widerrechtlichkeit der Veranstaltung gekannt hat. Dicse Kenntnis des Beklagten 2 hat
die Klagerin mit der Einreichung des erwdhnten Ermichtigungsvertrages vom 6. No-
vember 1963 zumindest glaubhaft gemacht, denn er ist mit einem Stempel versehen,
nach welchem das Restaurant Y, auf welchen sich jener Vertrag iiber den Betrieb eines
Musikautomaten bezog, von den Beklagten gemeinsam gefithrt wurde. Nach den im
MaBnahmeverfahren geltenden Grundsitzen geniigt eine blofe Glaubhaftmachung
(ZR 64 Nr.9 S.21). Gegen die Anwendbarkeit des Art.60 URG hat der Beklagtc 2 auch
in der Klageantwort keine Einwendungen erhobcn.

Die Beklagte 1 wiirde ihrerscits selbst dann, wenn der Automat dem Beklagten 2 ge-
héren wiirde, nicht von ihrer Haftbarkeit entlastet, wurde ihr doch durch den Geranten-
vertrag, wie es in dessen Ziff. 1 ausdriicklich heif3t, die Fithrung des Restaurants X in R.
iibertragen. Die Klidgerin verweist zudem mit Recht auf § 9 des ziircherischen Gesetzes
iiber das Gastwirtschaftsgewerbe (ZG 3 S5.185), wonach jener Person — und das ist auf-
grund der Akten die Beklagte 1 — das Patent erteilt wird, «die fiir den Betrieb verant-
wortlich ist».

Mit den Einwendungen, zwischen den Parteien bestehe kein Vertrag, so daf3 auch
keine Vertragsverletzung vorliege, und mit dem Kauf von Schallplatten erwerbe sich
jedermann auch das Wiedergabe- bzw. Auffithrungsrecht, versuchte der Bcklagte 2
erneut die Klagebefugnis der Kligerin in Zweifel zu ziechen. Insoweit kann in Erginzung
der rechtlichen Ausfithrungen des Einzelrichters in der angefochtenen Verfiigung und in
Bestatigung der Darlegungen der Kligerin zur Frage der Aktivlcgitimation auf das da-
mit tibereinstimmendc Urteil der I. Zivilkammer vom 16. Juni 1967 verwiesen werden,
veroffentlicht in ZR 67 Nr.40. Die 6ffentliche Auffithrung musikalischer Werke ist,
auch wenn es mittels Schallplatten geschieht, schon nach Art. 12 Abs. 1 Ziff. 3 URG nur
mit Zustimmung des Urhcbers erlaubt. Es mag hier auch die Bestimmung des Art.9
Abs.3 URG angefiihrt werden, daf3 ohne abweichende Vereinbarung die Ubertragung
des Eigentums an einem Werkexemplar diejenige des Urheberrechts selbst dann nicht in
sich schlieB3t, wenn es sich um das Originalexemplar des Werkes handelt. Der Kldgerin
istaufgrund der Art. 1,2 und 5 des Verwertungsgesetzes und der Vollziehungsverordnung
dazu (BS 2, S. 834 und 836) durch das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement die Be-
willigung crteilt worden, dic Urheberrcchte anstelle des Komponisten zu verwerten.

5. Aufgrund der bisherigen Ausfithrungen zur Sachlegitimation der Parteien erweist
sich das Argument in der Begriindung des Rekurses, der Erwerb ciner Schallplatte
schlieBe dic Befugnis in sich, die in der Platte gespcicherte Musik 6ffentlich darzubieten,
sofort als haltlos. Steht nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes weder dem aus-
fuhrenden, die Platte bespiclenden Kiinstler, noch dem Plattenhersteller ein den Kom-
ponisten konkurrenzierenden urheberrechtlicher Anspruch zu (BGE 87 II 322, insbes.
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Erw. 4 f.; 85 11 433 = Praxis 1960 7r. 34; ZR 67 Nr.40), so cntsteht erst recht kein
solcher zugunsten des Kaufers der Schallplatte, den kein direkter Kontakt mit dem Ur-
heber verbindet.

Die Besonderheit des Urheberrechts als cines AusschlicBlichkeitsrechts des Urhebers
bringt es mit sich, dal3 jeder andcre, der ein geschiitztes Werk 6ffentlich auffiithren will,
eine entsprechende Ubertragung von Rechten crwirken mufB. Der Einwand der Be-
klagten 1, zwischen ihr und der Kligerin bestehe kein Vertrag, beruht daher auf eincr
unrichtigen Einschitzung der Rechtslage, ebenso aber auch der Gedanke, der Kligerin
fehle jede Rechtsgrundlage fir die geltend gemachte Forderung. Darauf hat schon der
Einzelrichter in der angefochtenen Verfiigung mit aller Deutlichkeit hingewiesen. Nach
Art. ] des Verwertungsgesetzcs kann sich jedermann durch die Einholung einer Erlaub-
nis gegen Zahlung ciner angemessenen Vergiitung das Recht, Werke der erwiahnten Art
offentlich aufzufiihren, verschaffen. Fir Auffithrungen, welche ohne die erforderliche
Erlaubnis veranstaltct wurden, hat nach Art.5 des gleichen Gesetzes der Inhaber der
Urheberrcchte bzw. dic diese verwertende Klagerin mindestens Anspruch auf die in den
Tarifen vorgesehene Entschidigung (ZR 67 Nr.40 Erw.4a). Dicsc Rechtsfolgen triten
sclbst dann ein, wenn der von der Beklagten 1 behauptete und durch nichts belegte Um-
stand erwicscn wire, daf3 angesichts der millionenfachen Herstellung und Verbreitung
von Schallplatten ein wirksamer Schutz der Urheberrechte in diesem Bereich nicht mehr
moglich sei. Es handelt sich hier, anders als das zum Vergleich herangezogenc Beispiel
der Pornographie, nicht um eine stark vom Ermessen und von der allgemeinen An-
schauung geprdagte Wirdigung von Sachverhalten, sondern um eine gesetzliche Rege-
lung, die nur der Gesetzgeber abzuidndern vermochte.

Diese Einwinde vermégen demnach der vom Einzelrichter angeordneten MaB3nahmece
die Grundlage nicht zu entzichen. Sie tragen vielmehr dazu bei, glaubhaft zu machen,
daf3 im Sinnc des Art.53 URG ohne eine solche MafBnahme eine weitere Verletzung von
Urheberrechten zu befiirchten wire. Diese Moglichkeit wird durch die vom Beklagten 2
ausgesprochenc Kiindigung des Gerantenvertrags auf den 30. September 1971 keines-
wegs ausgeschlossen oder gemildert.

Dagegen riihrt die Beklagte I mit ihrer Argumentation, dal3 die Kldgerin bei weite-
rem Gcebrauch des Musikautomaten die weiter fillig werdende Vergiitung auf dem
ProzeBwege geltend machen und so ihre matericllen Interesscn wahren konne, an den
Kern der Sache. Damit bezieht sie sich sinngema} auf die besondere Voraussetzung dcs
Art.53 URG, da3 dem die vorsorgliche Verfugung Beantragenden ein nicht leicht er-
setzbarer Nachteil drohen miisse, der nur durch cine vorlidufige Anordnung der Behorde
abgewendet werden kénne.

6. Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall selbst dann erfiillt, wenn man in der
Nichtbezahlung der Vergiitung fur dic Verwendung des Musikautomaten die einzige
Verletzung der Rechte der Kldgerin bzw. der von ihr vertretenen Urheber erblickt.
Wirde den Beklagten der Apparat zur freien Verfiigung gestellt, so wiirden sie durch
dessen Betrieb weitere Vergiitungen an die Kliagerin fallig werden lassen, die vom eingc-
klagten Betrag nicht miterfaf3t waren. Die Kldgerin wire daher, da eine Klageidnderung
ausgeschlossen ist, genétigt, weitere Klagen zu erheben. Das wird ihr aber, wie auch die
Vollstreckung einer allenfalls im vorliegenden Verfahren gutgeheilenen Forderung,
durch die ausgesprochene Kiindigung des Gerantenvertrages erheblich erschwert werden.

Indessen dienen die zivilrechtliche Verfolgung und die zum Schutz weiterer Ver-
letzung von Urheberrechten vorgesechene vorlaufige Anordnung im Sinne der Art.52
und 53 URG nicht nur materiellen Interessen, wie die Beklagten annehmen. Ebenso
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bedeutsam ist die Verletzung des urheberrechtlichen AusschlieBlichkeitsrechts an sich,
d.h. die unerlaubte Nutzung eines urheberrechtlichen Werkes. Das brauchen sich die
von der Kligerin vertretenen Komponisten angesichts der Haltung und Einstellung der
Beklagten, die gekauften Platten stiinden zu ihrer uneingeschriankten, freien Verfigung,
nicht weiterhin gefallen zu lassen. Dic Verletzung solcher aus der schépferischen Persén-
lichkeit des Urhebers hergeleiteten Rechte ist nachtriglich kaum mehr aufzuwiegen.

Das fuhrt zur Bestdtigung der vom Einzelrichter angeordneten vorliufigen MaB-
nahme.

URG Art. 9 und Art. 45 Abs. 1

Zum zweckbedingten Ubergang von Urheberrechten an den Besteller eines Aus-
stellungsstandes.

Das Obergericht des Kantons Ziirich ist erstinstanzlich nur fiir Anspriiche aus Ur-
heberrecht zustindig, nicht auch fir damit verbundene Forderungen aus OR, wie
etwa das Handelsgericht in seinem Bereich.

A propos du transfert des droits d’auteur d celur qui a commandé un stand d’ex-
position.

Le Tribunal supérieur du canton de Qurich n’est compélent en premiére instance que
pour les actions fondées sur le droit d’ auteur, il est incompetent pour statuer sur les
prétentions connexes fondées sur le CO, comme Uest le Tribunal de commerce dans
son domaine.

Urteil der I. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Ziirich vom
12. Mirz 1970 1.S. P.H. gegen E.F. & Co. AG.

Aus den Erwdgungen:

3. Ist zwar, soweit es den Forderungsbetrag von Fr. 3000.— angeht, auf die Klage ein-
zutreten, so ist anderseits auf Grund der namlichen Gesichtspunkte die sachliche Zu-
standigkeit fiir den eingeklagten Forderungsbetrag von Fr. 1000.— zu verneinen. Diesen
macht der Kldger als Schadenersatz dafiir geltend, da3 ihm die Beklagte mit Schreiben
vom 16. Mai 1968 den definitiven Auftrag zur Gestaltung ihres Messestandes an der
«Fera» 1968 erteilt, jedoch drei Wochen vor Beginn der eigentlichen Arbeiten eine
Offerte verlangt und eine Woche spiter, entgegen dem Auftrag, cine Absage erteilt und
den Stand durch eine Konkurrenzfirma habe aufstellen lassen. Dadurch sei dem Kliger
verunmoglicht worden, fiir cine andere Firma an der «Fera> titig zu sein, bzw. er habe
sich nicht mehr um cinen andcren Auftrag bemiithen kénnen. Dazu komme sein bereits
gehabter Zeitverlust im Hinblick auf den Stand der Beklagten.

Nach der Begriindung der urheberrechtlichen Forderung von Fr. 3000.—, die der
Klager fiir die ideenmaiBige Gestaltung des Ausstellungsstandes im Jahr 1966 verlangt,
hitte es sich bei seinen Arbeiten fiir die Ausstellung des Jahres 1968 wiederum um dic
Ausfiihrung eines rein handwerklichen Auftrages gehandelt, dessen Vergiitung sich
demnach nicht aus dem URG, sondern aus dem OR ergeben hitte. Nach diesem und
nicht nach den Grundsitzen des URG ist dementsprechend auch der geltend gemachte
Schadenersatz zu entscheiden. Hiefiir ist indessen erstinstanzlich nicht das Obergericht
zustdndig.
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Hingt auch diese Teilforderung nach dem Sachverhalt eng mit derjenigen iiber Fr.
3000.— zusammen, so handelt es sich doch nicht um eine Nebenforderung im Sinne des
§ 23 ZPO, fir welche die Hauptfordcrung die sachliche Zustindigkeit bestimmt. Die
angefiithrte Bestimmung bezicht sich zudem auf die Streitwertberechnung, welche ge-
rade fiir die sachliche Zustidndigkeit des Obergerichtes im Bereich des Urheberrechts
ohne Bedeutung ist (§ 48 Ziff. 12 ZPO in Verbindung mit Art.45 URG). Es fehlt fur
Urheberrcchtsprozesse auch eine § 81 GVG entsprechende Bestimmung, wonach das
Handelsgericht iiber Strcitpunkte, welche nicht auf Handelsverhiltnisse Bezug haben,
aber mit dem eigentlichen Handclsproze3 zusammenhingen, ebenfalls entscheidet.
Auflerhalb dieser Ausnahmebestimmung setzt die objektive Klagehdufung die sachliche
Zustiandigkeit des angerufenen Gerichtes fir simtliche Klagen sowie dic gleiche Ver-
fahrensart fur jede der einzelnen Klagen voraus (§ 93 ZPO; GULDENER, Schweizerisches
ZivilprozeBrecht, S.260/61).

4. Zur behaupteten und von der Beklagten bestrittenen Vereinbarung zwischen dem
Klidger und dem Verwaltungsratspriasidenten der Beklagten ist dieser als Zeuge einver-
nommen worden. Er hat eine solche Abmachung klar verneint. Der Kliger hat diese
Behauptung hcute in der personlichen Befragung aufrechterhalten und dic Verein-
barung auf mindestens zehn Jahre zuriickdatiert, jedoch nicht sagen kénnen, dal3 cine
bestimmtc Anzahl von Ausstellungen abgemacht worden sei, bis zu deren Durchfithrung
er noch kein Honorar verlange, so lange ihm immer wieder das Aufstellen des Aus-
stellungsstandes iibertragen werde, in der Meinung, dal3 durch diese periodisch wieder-
kehrenden Auftrdge sein Honoraranspruch abgegolten sein sollte.

Bei diesem Ausgang des Beweisverfahrens ist dem Klédger der Nachweis der behaupte-
ten Vereinbarung eines Vorbehalts, aus dem er seinen urhcberrechtlichen Anspruch ab-
leitet und fiir den ihn aber dic Beweislast trifft, miBlungen. Nach den Akten und den
Umstdnden dicses Falles ist es aber mit diesem Nachwelis streng zu nehmen.

Der Klédger steht auf dem Standpunkt, die urheberrcchtlichen Nutzungsrechte an
dem von ihm im wesentlichen im Jahr 1966 gestalteten Ausstellungsstand scien bisher
nicht an die Beklagte iibergegangen, vielmehr trete er sie ihr erst gegen Bezahlung der
eingeklagten Fr. 3000.— ab. An anderer Stelle spricht er davon, die Beklagte habe den
«klagerischen Stand» durch eine Konkurrenzfirma aufstellen lassen. Hier irrt der Kla-
ger. Mit der Ubernahme des Auftrags, den Stand zu gestalten, was offensichtlich im
Rahmen eines Werkvertrags gemidfB3 Art. 363f. OR geschah, war die stillschweigende
Vereinbarung einer Ubertragung allfdlliger Urheberrechte des Kligers an die Beklagte
verbunden, jedcnfalls soweit ¢s die Nutzungsrechte angeht (Franck, Die Urheberrechte
an erworbenen Rechten, in SJZ 65 S.155). Die Gestaltung eines in den betreffenden
Ausstellungsrdumen 1mmer wicder verwendbaren Standes war ja der Sinn und Zweck
dieses Auftrages. Der Kldger selber geht davon aus, es sei ihm mit dem behauptcten Vor-
behalt daran gelegen gewesen, auch im folgenden Jahr, also 1967, wiederum den Stand
«aufstellen bzw. entwerfen» zu kénnen, und das sei dann auch ohne wesentliche Ande-
rungen geschehen. Ebenso sei fiir das Jahr 1968 vorgesehen gewesen, «den Messestand
Modell 1967 mit den erforderlichen kleinen Anderungen wiederum aufzustellen».
Daraus ergibt sich klar, dal auch nach seiner Meinung die Gestaltung des Standes im
Jahr 1966 die schopferische Leistung war, aus der er urheberrechtliche Anspriiche ab-
leitet, und daf3 ihm dieser Auftrag nach der Auffassung beider Parteten erteilt wurde, da-
mit der Beklagten Jahr um Jahr — mit nur geringen Abweichungen — der vom Klager
entworfene Messestand zur Verfiigung stehe.

Dieses Ziel des Auftrags ergibt sich sodann zwangslos schon aus seinem Gegenstand.
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Der Stand diente der Reklame fir die Beklagte und dazu, dic Ausstellungsbesucher zu
seinem Besuch anzulocken. Hicfiir war die vom Gestalter entworfene und verwirklichte
duflere Form und die dadurch bewirkte Atmosphire von entscheidender Bedeutung.
Diese Wirkungen werden noch gesteigert, wenn c¢s sich um eine regelmiBig wieder-
kchrende Ausstellung handelt und der Aussteller damit rechnen kann, da@3 sich Besucher
der Vorjahre wegen der im wesentlichen gleichgcblicbenen Ausgestaltung des Standes
wieder bei ihm einfinden, um sich in der thnen vertrauten Umgebung ein Bild dartiber
zu machen, was der Ausstcller ihnen an neucn Erzeugnissen anzubieten habe.

Damit ist bereits angedeutet, daB eine in ihrer Gesamtheit originelle Gestaltung cines
Ausstellungsstandcs nach der angefiihrten Literatur Merkmalc eines urheberrechtlichen
Werkes aufweisen kann, was aber hier nicht abschlieBend beurtcilt zu werden braucht.
Es entfallt damit zugleich einc Priifung, inwicweit die fiir die Gestaltung malBgebliche
schopferische Idee vom Kliger stammt und in welchem Ausmal von der Beklagten. Im
Vordergrund stcht niamlich die Feststellung, daB bei der geschildeten Sachlage im Sinne
der Zweckiibertragungstheorie (SJZ 65 S. 154 mit Hinweisen) anzunehmen ist, mit der
Ubergabe des neu gestalteten Messestandes an die Beklagte im Jahre 1966 scien auch
die zu seiner Nutzung benotigten Urheberrechte an sic itbergegangen. Die Beklagte hat
den Stand mit Zustimmung des Kligers in der Ausstellung verwendet. Soweit in der
Ausgestaltung dieses Standes cin origincller, schopferischer Gedanke des Kligers ver-
korpert wurde, wire es thm unter den vorhin mit dem Zweck des Werkes umschriebenen
Gesichtspunkten ohnehin verwchrt, die ndmliche Gestaltung einem Geschiftskonkur-
renten der Beklagten anzubieten (SJZ 65 S.155), wiirde cr sich doch damit allenfalls
dem Vorwurf aussetzen, er habe im Sinne der Art. 1 Abs.2 lit.d und 13 lit.d UWG Ma@3-
nahmen gefordert, die zu Verwechslungen fiihrten (vgl. hiezu ZR 67 Nr.41). Auch das
spricht fiir den zweckbedingten Ubergang der Nutzungsrechte, und damit steht das
cigene Verhalten des Klidgers im Einklang, welcher wohl in der Rechnung fiir das Jahr
1967, die auf seiner Kopic handschriftlich mit « Wicderaufstellen» uberschricben ist
und nach sciner eigenen Darstellung zur Hauptsache handwerkliche Arbeiten erfalltc,
den Vermerk «kein Honorar, kein Fixum, keine Ideenentschiddigung » anbrachte, die ent-
scheidende Rechnung fiir das Jahr 1966 aber mit keinem solchen Hinweis oder Vorbe-
halt versah. Das bestitigt die naheliegende Parteidarstellung der Beklagten, daB sie mit
der Bezahlung der beiden Rechnungensiamtliche Bemithungen und Anspriichedes Klédgers
abgegolten habe. Es ist auch véllig lebensfremd, daB sich ein Geschéftsmann, wie es der
Klager ist, ohne schriftlichen Vorbchalt {iber Jahre hinweg die Geltung solcher Anspriiche
vorbehalt, obschon die Beteiligten weiterhin in regem geschaftlichen Kontakt stehen.

5. AbschlieBend ist noch kurz zum Einwand des Kligers Stellung zu nehmen, er habe
der Beklagten seincrzeit lediglich das sachenrechtliche Eigentum an den einzelnen
Elementen des Standes uibertragen, nicht aber das Urhebcerrecht, das ihm ungeschmai-
lert verblieben sei. Dieser Grundsatz ergebe sich aus Art.9 Abs.3 URG, wonach vorbe-
hiltlich abweichender Vereinbarung die Ubertragung des Eigentums an einem Werk-
exemplar diejenige des Urheberrechts auch dann nicht in sich schlieBe, wenn sie das
Originalcxemplar des Werkes zum Gegenstand habe. Hier ist auf das schon Ausgefiihrte
zuriickzuweisen und mit der Beklagten dic Besondcerheit zu betonen, daf3 im vorliegen-
den Fall — andecrs als im Regelfall der erwidhnten Bestimmung — der Auftrag, namlich fir
sie und ihre Betciligung an den wiederkehrenden «Fera»-Ausstellungen eincn Stand zu
gestalten und damit das vom Klédger geltend gemachte urheberrechtliche Werk zu
schaffen, von der Werknutzerin ausgegangen ist. Damit war stillschweigend der Antrag
verbunden, ihr die Nutzungsrechte daran zu verschaffen, was nach Treu und Glauben
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auch der Kldger nicht anders verstchen konnte (hiezu SJZ 65 S.154/55). Er hat denn
auch, wie er angibt, schon seit 1947 fast alle graphischen Arbciten wic Inscrate, Prospekte,
Signete usw., also urheberrechtlich in Betracht fallende Arbeiten der Gebrauchsgraphik
fir die Bcklagte ausgefiihrt (hiezu TRoOLLER, a.a.0. S.491 Anm.167), so daf3 ihm das
Problem des zweckbedingten Ubcrgangs von Urheberrechten an den Besteller bestens
bekannt war.

Ist aber das allfdllige Urhcberrecht im Sinne eines Nutzungsrechtes schon mit der
Ubergabe des Ausstellungsstandes vom Kliger auf die Beklagte iibcrgegangen, so fillt
auch eine Entschadigung fir rechtswidrige Nutzung — wie der Anspruch vom Kliger
begriindet wurde — auler Betracht.

URG Art.45 Abs. 1

Ist eine Klage auf Urheberrecht gestiitzt, so vermigen andere, zur Begriindung des
Anspruchs in Betracht fallende Rechtsbehelfe des Bundesrechts (z.B. MMG )
nichts an der sachlichen Qustindigkeit des ziircherischen Obergerichtes zu dndern,
es wire denn, es stiinde zum vornherein fest, daff ausschlieflich materiell-rechtliche
Bestimmungen zur Anwendung kommen werden, welche die Zustindigkeit eines
anderen Gerichis begriinden.

Das Bundesrecht 1ifit es nichi zu, eine Sivilsache nach Mafigabe der verschiedenen,
zur Begriindung des Anspruchs in Betracht kommenden Rechtsbehelfe des Bundes-
rechts in mehrere Einzelprozesse aufzuspalten; das Bundesrecht bewirkt in dieser
Beziehung unbekiimmert um die innerkantonale oder bundesrechtliche Einsetzung
von Spezialgerichten eine Kompetenzattraktion.

Lorsqu’une demande est fondée sur le droit d° auteur, d’ autres moyens de droit fédéral
(par ex. la LDMI) pouvant justifier aussi I’ action n’ont pas pour effet de modifier
la compétence ratione materiae du Tribunal supérieur du canton de Qurich, & moins
qu’tl n’apparaisse de prime abord que seules seraient applicables des dispositions de
droit matériel entrainant la compétence d’un autre tribunal.

Le droit fédéral ne permet pas de diviser une affaire civile en plusieurs procés, selon
les divers moyens de droit fédéral pouvant fonder la demande; le droit fédéral exerce
une atiraction de compétence, sans égard a [’ institution de tribunaux spéciaux en vertu
du droit cantonal ou du droit fédéral.

SJZ 67 (1971), S. 194/195, BeschluB3 der I. Zivilkammer des Ober-
gerichtes des Kantons Ziurich vom 7. Januar 1971.

Die Beklagtc begriindet dic Unzustindigkeitseinrede im wesentlichen damit, dafl die
von der Klidgerin geschaffenen Engelsfigurcn, deren urheberrechtlicher Schutz mit der
Klage beansprucht wird, kcine Werke im Sinne des URG, sondern lediglich Geschmacks-
muster darstellten, so dal3 zur Behandlung der vorliegenden Streitsache nicht das Ober-
gericht gemif} § 48 Zifl. 12 GVG, sondern gemaB § 78 Ziff.2 GVG das Handelsgericht
zustindig sei. Die Klage kénne indessen ohne Nachteil fur die Kldgerin auch durch ein
abwcisendes Sachurteil insoweit erledigt werden, als sie sich auf eine Verletzung von
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Urheberrechten stiitze. Die spitere Klage beim Handelsgericht aufgrund des MMG sei
mit der vorliegenden wegen der Verschiedenheit des Klagegrundes nicht identisch und
werde durch eine Klageabweisung im hingigen Verfahren nicht prijudiziert.

Damit widerspricht die Beklagte ihrer eigenen, zutreffenden Uberlegung, daB sich
jene Klage auf den gleichen Lebensvorgang beziehen wiirde. Der von der Kligerin ein-
geleitete ProzeB zielt darauf ab, die Unzulissigkeit der 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 Begriindung, die uner-
laubte Reproduktion in der Art der dreidimensionalen Postkarte der Beklagten habe das
Ansehen der Erzeugnisse der Klidgerin in starkem MafBe vermindert. Die Frage, ob die
Kligerin auf einen bestimmten Sachverhalt gestiitzte Ziele unter Anrufung des URG
oder des MMG errcichen will und kann, betrifft die Rechtsanwendung. Diese ist freilich
— anders als die Sachdarstellung — der Parteidisposition entzogen und von Amtcs wegen
vorzunehmen. Dieser Grundsatz a3t ¢s nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht
zu, einc Zivilsache nach MalB3gabe der verschicdenen, zur Begriindung des Anspruchs in
Betracht kommenden Rechtsbehelfe des Bundesrechts in mehrere Einzelprozesse aufzu-
spalten; cr bewirkt in dieser Beziehung vielmehr, unbekiimmert um die innerkantonale
oder bundesrechtliche Einsetzung von Spezialgerichten, eine Kompetenzattraktion
(BGE 92 1I S.312, Erw.5 = Praxis 1967, Nr.65). In diesem Sinne hat sich das ziircheri-
sche Handelsgericht in einem Beschlufl vom 19. Februar 1970 in Sachen P. AG gegen W.
in einem Fall fiir sachlich zustindig erklirt, in welchem die Anwendung von Urheber-
recht, Muster- und Modellrecht, Markenrecht und Wetthewerbsrecht kumulativ in
Betracht kam.

Im vorliegenden Fall hat die Kldgerin ihre Klage tatbestédndlich und rechtlich aus-
schlieBlich auf eine Verletzung von Urheberrecht ausgerichtet. In ihrer Vernchm-
lassung zur Unzustdndigkeitseinrede der Beklagten hat sic sogar nachdriicklich darauf
hingewiesen, sie habe nicht behauptet, daf3 die Engelsfigur als Muster oder Modell in
der Schweiz hinterlegt sei. Fiir den Schutz unter diesem Titel ist jedoch die Hinterlegung
eine zwingende Voraussetzung (Art. 5, 23bis, 24 MMG). Fur die sachliche Zustindig-
keit des Obergerichtes zur Behandlung der vorliegenden Klage mul3 es gentugen, wenn
solcherart ausschlieBlich urheberrechtlicher Schutz beansprucht wird, cs sei denn, was
hier nicht der Fall ist, es stehe zum vornhercin fest, dal3 materiellrechtliche Bestimmun-
gen zur Anwendung kommen werden, welche die Zustiandigkeit eines anderen Gerichtes
begriinden (Handclsgericht oder Bezirksgericht). Nicht zu priifen ist in diesem Zusam-
menhang, ob aufgrund des Urheberrechts der Kligerin tatsdchlich Schutz gewédhrt wer-
den kann, denn dices ist Sache des Urteils. Im Sinne der erwahnten bundesgerichtlichen
Rechtsprechung wird sodann unter den gegebenen Umsténden auch die allfillige spatere
Anwendung von Bestimmungen auflerhalb des Urheberrechts auf die sachliche Zu-
standigkeit des angerufenen Gerichts ohne Einflu3 bleiben.

Damit erweist sich die von der Beklagten erhobene Einrede als unbegriindet.

URG Art. 51

Die absolute strafrechtliche Verjahrungsfrist ber Urheberrechisverletzung betrigt
6 Fahre.

Le délai de prescription pénale absolu en matiére de droit & auteur est de 6 ans.
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PKG (Praxis des Kantonsgerichtes Graubtunden) 1969, S. 60 und SJZ 67
(1971) S. 195, Urteil des Kantonsgerichtsausschusses des Kantons Grau-
biinden vom 30. Mai 1969.

Der Angcklagte wendet ein, fiir den Ubertretungstatbestand der Urheberrcchtsver-
letzung sei die absolute Verfolgungsverjihrung eingetrcten. Diese Ansicht kann das
Gericht nicht teilen. GemaB Art.51 Abs.1 URG gilt fur Verletzungen des Urheber-
rechts eine spezielle Verfolgungsverjahrung von dret Jahren. Art.48 des zitierten Ge-
setzes verweist auf den allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches. Demnach betrigt gemiB
Art. 72 Ziff.2 Abs.2 StGB die absolute Verjahrungsfrist bei einer Urheberrechtsver-
letzung sechs Jahre (vgl. ScHwANDER, Schweiz. Strafgesctzbuch, Nr.409a, Zifl.6).
TroLLER (Immaterialgiiterrecht, 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
dreijahrigen Frist des Art.51 Abs.1 URG nicht um cine absolute Verjdhrung handle,
deren Unterbrechung nicht moéglich sci. Indessen trift die von thm fiir das MSchG ange-
fihrte Argumentation auf die Regelung des URG nicht zu. Ebensowenig ist sein Hin-
weis auf ein Urtcil des Basler Appelationsgerichtes zutreffend. Dieses hat ndmlich die
Anwendbarkeit des Art. 72 StGB auf Urhceberrechtsverletzungen nicht verneint, sondern
im Gegenteil bejaht (BJM 1955, S.312{I.). Im gleichen Sinne hat das Bundesgericht die
Frage fiir das MSchG entschieden (BGE 84 IV 94).

URG Art. 52 und 53

Lustindig zum Erlafi vorsorglicher Verfiigungen ist im Kanton Graubiinden das
Kantonsgerichtsprasidium.

Dans le canton des Grisons, la compétence pour ordonner des mesures provisionnelles
appartient au président du Tribunal cantonal.

PKG (Praxis des Kantonsgerichtes Graubiinden) 1968, S. 112 fI., Ent-
scheid des Kantonsgerichtsprasidiums Graubiinden vom 16. September
1968.

Aus den Erwdgungen:

1. Auf Grund von Art.52 und 53 URG haben dic Kantone eine zum Erlaf3 vorsorg-
licher Verfiigungen zustindige Behorde zu bezeichnen. In der ZPO findet sich jedoch
keine Bestimmung, die die Zustidndigkeit fiir den Erlafl vorsorglicher Verfigungen im
Sinne des URG speziell regeln wiirde, so dafl die allgemeinen Zustandigkeitsregeln
anwendbar sind.

Fiir die Feststellung der Zustidndigkeit entscheidend ist die Frage, ob es sich bei den
vorsorglichen Verfiigungen im Sinne von Art.52 und 53 URG um prozeQleitende Ver-
figungen gemall Art.67 ZPO oder um solche handelt, dic im Befehlsverfahren gemal3
Art. 166fT. ZPO zu erlassen sind. Es ist dies eine Frage des Bundesrechtes. Auf Grund
von Art.52 und 53 URG diirfen vorsorgliche Verfiigungen nur erlassen werden, wenn
dem Gesuchsteller gleichzeitig eine Frist zur Klageanhebung angesetzt wird. Sie steht
also in unmittelbarem Zusammenhang mit der ProzeBeinleitung. Sie entspricht somit
der vorsorglichen Verfiigung des Art.67 ZPO, zu deren Erlal3 der Prisident des urteilen-
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den Gerichtes, im vorliegenden Falle das Kantonsgerichtsprasidium (Art. 35 ZPO), zu-
standig ist.

Zum glcichen Ergebnis fiihrt die Heranziehung der Verordnung iiber den Gerichts-
stand fur Zivil- und Strafklagen des URG (RB S.573). Obwohl dieser Verordnung in
materieller Hinsicht teilweise durch den Erlal3 der neuen ZPO iiberholt ist, wurde sie
nicht auBer Kraft gesetzt. In ihr wird das Kantonsgerichtsprasidium zum Erlal3 vorsorg-
licher Verfuigungen auf Grund des URG als zustindig erklért, ohne dall jedoch zu deren
Natur Stellung genommen wurde. Da diesc Bestimmung durch die neue ZPQO nicht auf-
gehoben wurde, ergibt sich auch aus ihr die Zustdndigkeit des Kantonsgerichtsprisi-
diums. Die ZPO enthilt aber fiir den Kantonsgerichtsprisidenten keine Kompetenz
zum Erlal} eines Amtsbefehls, so daf sich zwangslaufig ergibt, dal3 es sich lediglich um
den Erlaf} einer vorsorglichen Verfiigung im Sinne von Art.67 ZPO handeln kann.

2. Die vorsorgliche Verfigung im Sinne von Art.67 ZPO setzt die Hangigkeit der
Streitsache voraus, so dal auf das Gesuch der SUISA zur Zeit nicht eingetreten werden
konnte. Dieser Bestimmung wird jedoch durch Bundesrecht derogiert, indem in Art.53
Zift. 3 URG zwingend vorgeschrieben wird, dal3 vorsorgliche Verfiigungen unter An-
setzung einer Frist zur Klageanhebung zu erlassen sind, wenn die weiteren Voraus-
setzungcn erfullt sind. Es ergibt sich daraus somit, da3 die Kantone nicht befugt sind, die
Héngigkeit der Streitsache als zwingende Voraussetzung zum Frlaf3 vorsorglicher Ver-
fugungen 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 Verbandsiibereinkunyft (Stockholmer Fassung vom 14. Fuli 1967 )

Kenya hat die Ratifikationsurkunde zu diesem Ubercinkommen am
5.Juli 1971 hinterlegt; dieses trat fiir Kenya am 26. Oktober 1971 in Kraft.
Marokko hat die Ratifikationsurkunde am 27.April 1971 hinterlegt
(Inkrafttreten am 6. August 1971).

Dédnemark hat erkldrt, dass sich die Ratifikationscrklirung vom
4.Februar 1970 nunmehr auch fiir die Faeroer Inseln giiltig sei (Inkraft-
treten am 6. August 1971).

Nizzaer Abkommen iber die internationale Klassifikation von Waren und Dienst-
leistungen (Stockholmer Fassung vom 14. Fuli 1967 )

Die Sowjetunion hat dic Ratifikationsurkunde tiber den Beitritt zu
dicsem Ubcreinkommen am 8. April 1971 hinterlegt (Inkrafttreten am
26.Juli 1971), zusammen mit der Erklirung, die Vorschriften des Ar-
tikels 14 stiinden im Widerspruch mit der Resolution 1514 (XV) der
Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 14.Dezember 1960.

Abkommen von Locarno iber Errichiung einer Internationalen Klassifikation fir
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: Dénemark, Irland, Nor-
wegen, DDR, Schweden, Schweiz und die Tschechoslowakei.
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Weltorganisation fiir Geistiges Eigentum (OMPI) Stockholm 1967

Kenya hatam 5. Juli 1971 seine Ratifikationsurkunde zum entsprechen-
den Abkommen hinterlegt; dieses trat fiir 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 iiber den Wunsch
hinterlegt, von den Bestimmungen des Artikels 21 (2) Gebrauchzumachen.

(Mitgeteilt von der Rechtsabteilung der CIBA-GEIGY AG, Basel)



Buchbesprechungen

Becchio, Bruno: Der kennzeichnungsrechtliche Schutz von Waren- und
Verpackungungsformen. Band 1 der St. Galler Studien zum Wettbe-
werbs- und Immaterialgiiterrecht (Ziircher Dissertation). Verlag Ost-
schweiz AG, St. Gallen, 1971.

Die soeben erschienene Arbeit ist der erste Band einer von Prof. Dr. Mario M. PEpraz-
zini herausgegebenen Schriftenreihe zum Wettbewerbs- und Immaterialgiiterrecht. Wie
der Herausgeber im Vorwort ankiindigt, ist beabsichtigt, in loser Rethenfolge Mono-
graphien iiber aktuelle Fragen aus diesem Rechtsgebiet zu veroffentlichen, mit dem Ziel,
die Verbreitung solcher Arbeiten — zur Hauptsache besonders wertvolle Dissertationen
der Studenten des Herausgebers von der Hochschule St.Gallen und der Universitat
Zirich — zu erleichtern.

Das in der vorliegenden Dissertation behandelte Thema ist aktuell. Der Verfasser
untersucht, inwieweit die Form der Ware und Verpackung nicht nur wettbewerbs-
rechtlich als Ausstattung, sondern auch als Marke kennzeichnungsrechtlichen Schutz
erhalten sollte und inwieweit sie Gegenstand des freien Wettbewerbs bleiben miissc.

Dabei kniipft er an das geltende schweizerische Markenschutzgesetz an, das wegen
seines eng gefaften Begriffs der Marke den Einbezug dreidimensionaler Zeichen und
Formen der Ware und Verpackung in den markenrechtlichen Schutz nicht zulédsst. Er
bekennt sich klar zur Auffassung, dal3 keine sachlichen Griinde bestehen, dreidimensiona-
len Erscheinungsformen gewerblicher Kennzeichen diesen sondergesetzlichen Schutz zu
versagen. Die hicfir genannten Griinde: Unterscheidungsfunktion dreidimensionaler
Formen als wirtschaftliche Recalitdat, Moglichkeit der Umwandlung eines Zeichens von der
zweidimensionalen in eine dreidimensionale Form ohne Anderung der Kennzeich-
nungswirkung, telle-quelle Prinzip des Artikels 6 quinquies PV Ue, leuchten ein. Der
erweiterte Markenbegrifl des Vorentwurfes des Eidgendssischen Amtes fiir geistiges
Eigentum betreffend ein neues MSchG, mit dem sich der Verfasser kritisch auseinander-
setzt, wird dieser Forderung nur teilweise gerecht, weil aus dem kennzeichnungsrecht-
lichen Formenschutz die Form der Ware ausgeklammert wird.

Die Kernfrage, die sich der Verfasser stellt, ist das Problem der malligebenden Kriterien
fir die Abgrenzung zwischen schutzwiirdigen und freihaltungsbediirftigen Kennzeichen.
Einer solchen Grenzziehung im Markenrecht, die auch den durch die Sondergesetze auf
dem Gebiet der Technik (PatG) und der Asthetik (MMG, URG) gezogencn Schranken
Rechnung tragen, wird nach seiner Auffassung nur eine funktionelle Betrachtungsweisc
gerecht. In Anlehnung an die Lehre von KoHLER verstcht er darunter eine Gegeniiber-
stellung des zu schiitzenden Mitteilungstrégers (Kennzeichen) zum beanspruchten
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Kennzeichnungsobjekt (Waren oder Dienstleistungen). So betrachtet, scheidet der
Mitteilungstriger scinem Wesen nach als markenrechtliches Kennzeichen aus, wenn esin
bezug auf diese Objekte cinc technisch oder dsthetisch funktionelle Bedeutung hat oder
zum Objekt in einer informatorisch funktionellen Bezichung (Sach- und Beschaffenheits-
angabe) steht. AuBere Merkmale der Marke — der Verfasser nenntsie statische Merkmale
— wie Zwei- oder Dreidimensionalitdt, 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 stchenden Zeichen
ab, da es sich bei diesen Zeichen im Verhiltnis zur Ware oder Dienstleistung um blosse
funktionelle Informationstrager handelt. Dieser funktionellen Betrachtungsweise, die der
Verfasser anhand treflender praktischer Beispiele erldutert und mit Zitaten aus Litcratur
und Rechtsprechung untermauert, kann die Gefolgschaft nicht versagt werden. Ob
allerdings der Markenbegrifl des neuen Markengesetzes (vgl. Art.1 des Vorcentwurfes)
ohne die vom Verfasser als statisch abgelechnten Merkmale der Geschlossenheit des
Zeichens und der dreidimensionalen Markenform auskommen kann, ist fraglich. Ge-
schlossenheit bedeutet, daf3 das Zeichen fiir sich einc Einheit bildet, das sich von der Ware
oder ihrer Verpackung abhebt, also selbstandig ist. Ist nicht hinsichtlich der Waren- oder
Verpackungsform darin gerade der Gedanke ausgedriickt, da@ diese Form, um als Kenn-
zeichen geschiitzt zu werden, nicht eine Funktion der Ware oder Verpackung sein darf?
Anderseits dirfte die ausdriickliche Erwidhnung der Raumform als mogliche Erschei-
nungsart der Marke aus gesetzestechnischen Griinden ecmpfchlenswert sein, um eine klare
Grenze zwischen dem alten, der dreidimensionalen Form feindlich gesinnten Recht und
dem ncuen Recht zu ziehen. Auch auf den althergebrachten Begriff der im Gemeingut
stehenden Zeichen kénntc wohl kaum ohne Not verzichtet werden, da er sowohl fiir den
Markenbeniitzer, den Richter und die Registerbehérde cine eingelebte, leicht faBliche
Entscheidungshilfe darstcllt.

Der Verfasser behandelt ferner das Problem des wettbewerbsrechtlichen Zeichenschut-
zes. Indem cr die nicht immer einheitliche Praxis des Bundesgerichtes zur Frage der Origi-
nalitit oder Verkehrsgeltung der Warenausstattung kritisch beleuchtet, legter delege lata
die Unterschiede zwischen der «antizipierend erfasscnden» markenrechtlichen zur
«possessorisch schiitzenden » wetthewerbsrechtlichen Ordnung dar. Gestiitzt auf die
Annahme, dall die Neurcgelung des Markenrechts vom Eintragungsprinzip ausgehen
wird (vgl. Art.3 des Vorentwurfes), tritt er mit Recht fiir eine einheitliche Kennzeichen-
ordnung ein, was im Vorentwurffiir ein neues Markenschutzgesetz dadurch verwirklicht
wird, daf} die notorischen, also allgemein im Verkehr bekannten Zeichen in die marken-
rechtliche Regelung cinbezogen werden. Entgegen der Auffassung des Verfassers wird
aberfir diese Zeichen im Vorentwurfkeine Ausnahme zum Eintragungsprinzip statuiert,
da Art.9 des Vorentwurfes der notorischen Marke lediglich eine Prioritatswirkung gegen-
iiber der zuerst hinterlegten Marke verschaftt.

Die logisch und konsequent aufgcbaute, durch gelegentliche Wiederholungen in ihrem
Wert nicht becintriachtigte Arbeit von BEccHIo ist eine willkommene Bereicherung des
schon vorhandenen Gedankengutes zum Problem des wettbewerbs- und markenrecht-
lichen Schutzes von Waren- und Verpackungsformen. Auch die wertvollen Zusammen-
stellungen der schweizerischen Gerichtspraxis auf diesem Teilausschnitt des gewerb-
lichen Rechtsschutzes leistcn dem Praktiker bei der Ausecinandersetzung mit der Frage
des Ausstattungsschutzes eine niitzliche Hilfe. Die von BeccHio am Vorentwurf fiir cin
neues Markenschutzgesetz gciibte Kritik wird ohne Zweifel bei den weiteren Revisions-
arbeiten ernsthaft beriicksichtigt werden miissen. P. Braendli
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Schriftenrethe der UFITA (Archiv fiir Urheber-, Film-, Funk- und Theater-
recht) : Heft 35 (gebunden): Das Stockholmer Vertragswerk zum inter-
nationalen Urheberrecht, 1969, 516 Sciten, DM 60.—.

In den Schweizerischen Mitteilungen iiber Gewerblichen Rechtsschutz und Ur-
heberrecht ist letztmals 1969 im zweiten Heft auf Seite 198 auf die Sonderhefte der
Schriftenreihe der UFITA hingcwiesen worden, in welcher der Herausgeber des Archivs,
Dr. G.ROEBER, einzelne der im Archiv erschienenen Aufsitze und anderen Publikationen
in c¢inem Sonderband herausgibt.

In dem dem Stockholmer Vertragswerk zum internationalen Urheberrecht gewidme-
ten Heft 35 werden in einem ersten Tcil die Texte der Stockholmer Fassung der Berner
Ubereinkunft, das Protokoll betreffend die Entwicklungslinder, die Empfehlungen der
Konferenz auf dem Gebiete des Urheberrechts und das Ubereinkommen zur Errichtung
der Weltorganisation fiir Geistiges Eigentum (WIPO/OMPI) ncbencinander im fran-
zdsischen Originaltext und in der offizicllen deutschen Fassung wiedergegeben (= Ufita
Bd. 54, S.129-222).

Der zweite Teil, der mit «Erlauterungen» iiberschrieben ist, enthélt vier Aufsitze.
Béniane MENTHA berichtet iiber «Die weltweite Organisierung des Urheberrechts. Ein
Kocxistenzproblem» (= Ufita Bd.53, S.55-73). Ake LocpBERG stellt «Einige Uber-
legungen iiber die Konferenz zur Revision der Berner Ubereinkunft in Stockholm 1967 »
an (ebd. S.75-81). Von DemeTrIUS S. OEKONOMIDIS stammen die Beitrdge «Zur Rege-
lung des Filmrechts» (ebd. S.85-166) und «Zum Protokoll betreffend die Entwicklungs-
lander» (= Ufita Bd. 55 5.43-82). Es folgt die « Denkschrift der deutschen Bundesregie-
rung» zum Stockholmer Vertragswerk, mit der Stellungnahme des Bundesrates dazu
(= Ufita Bd. 54, S.226-255), in welcher iiber die Unterzeichnung der Stockholmer Doku-
mente durch die Bundesrepublik Deutschland und die Voraussetzung, unter welcher diese
Unterzeichnung erfolgt ist, berichtet wird.

Der dritte Teil enthilt unter dem Titel «Vorarbeiten» vorerst die von der schwedi-
schen Regierung in Zusammenarbeit mit den Vereinigten Internationalen Biiros fiir den
Schutz des geistigen Eigentums (BIRPI) vorbereitetcn Revisionsvorschldge mit einer
Einfiihrung (= Ufita Bd.49, S.179-293), sodann die Stcllungnahme der deutschen
Bundesregierung zu diesen Revisionsvorschlagen (ebd. S.294-310) zusammen mit den
entsprechenden Stellungnahmen der ésterreichischen Bundcsregierung (ebd. S.310-313)
und des schweizerischen Bundesrates. (= Ufita Bd. 50, Lief. B, S§.661-665). Im Anschluss
daran werden in deutscher Ubersetzung die Berichte der drei mit der Neufassung der
Berner Ubereinkunft befassten Hauptkommissionen I, IT 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 fir die Auslegung der
neuen Bestimmungen geben. Sie sind von den Kommissionsprisidenten Svante Berg-
stréom, Vojtech Strnad und Valerio de Sanctis verfasst.

Schliesslich werden in einem mit «Ratifizierungsabsichten der Bundesrepublik
Deutschland » {iberschriebenen vierten Teil der «Entwurf eines Gesetzes iiber die am
14.Juli 1967 in Stockholm unterzeichneten Ubereinkiinfte auf dem Gebiet des geistigen
Eigentums» (= Ufita Bd.54, 5.223-226) und der «Schriftliche Bericht des Rechtsaus-
schusses Gber den von der Bundesregierung eingcbrachten Gesetzesentwurf vom 27. Juni

1969» wiedergegeben (ebd. S.255-259).
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Wer sich iiber die Vorarbeiten und die Resultate der Stockholmer Konferenz einen
Uberblick verschaffen will und die zitierten Ufita-Biande nicht schon besitzt, greift mit
Vorteil zu diesem Sonderhetft. Th. Moll

Urheberrechtsgesetz und Gesetz iiber die Wahrnehmung von Urheberrechten und ver-
wandten Schutzrechten. Textausgabe mit Verweisungen und Materialien.
Herausgegeben von Dr. Kurt Haertel, Prasident des Deutschen Patent-
amts, und Kurt Schiefler, Regierungsdirektor im Bundesjustizministe-
rium. Carl Heymanns Verlag KG, Kéln—Berlin—Bonn— Miinchen 1967
IX, 557 Seiten, Plastik, DM 98.—.

In einem I.Teil werden das deutsche Gesetz iiber Urheberrecht und verwandte
Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) vom 9. September 1965, das Gesetz iiber die Wahr-
nehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten ebenfalls vom 9. Septem-
ber 1965, die Verordnung iiber die Urheberrolle vom 18. Dezcmber 1965 sowie die Ver-
ordnung gleichen Datums iiber die Schiedsstelle nach dem Gesctz iiber die Wahrneh-
mung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten im Wortlaut wiedergegeben.
Den beiden Gesetzen ist von den Herausgebern jeweils eine Inhaltsiibersicht beigegeben
worden. Soweit in ihnen auf andere gesetzliche Vorschriften Bezug genommen wird,
sind diese in FuBnoten abgedruckt, was dem Leser das Heraussuchen der Texte aus ande-
ren Gesetzen erspart.

Der gewichtige II.Teil enthilt auf 442 Seiten die Materialien zum Urheberrechts-
und zum Wahrnehmungsgesetz und zwar in den ersten beiden Abschnitten zu jedem
Gesetz den Regierungsentwurf, die Amtliche Begrundung, die Stellungnahme des
Bundesrats, die Auffassung der Bundesregierung dazu und den Schriftlichen Bericht des
Rechtsausschusses des Bundestags, wobei diese Materialien jeweils in ihren zu den einzel-
nen Gesetzesbestimmungen gehérenden Teilen unter Nummer und Uberschrift der
Paragraphen des Regierungsentwurfs zusammengefasst sind. Die allgemeinen Teile der
Amtlichen Begriindung und des Schriftlichen Berichts sind vor Paragraph 1, Vorbemer-
kungen zu den einzelnen Abschnitten der Gesetze jeweils vor den ersten Paragraphen
dieser Abschnitte wiedergegeben. In weiteren Abschnitten folgen Materialien, dic sich
nicht den einzelnen Paragraphen der Regierungsentwiirfc zuordnen lieBen, so die Emp-
fehlungen der zustdndigen Bundesratsausschiisse fir die Behandlung der Entwiirfe im
ersten Durchgang im Bundesrat oder der wesentliche Inhalt des Stenographischen
Berichts iiber diese Bundesratssitzung. Es folgen die Stenographischen Berichte iiber die
weitere Behandlung der Gesetze im Bundestag und im Bundesrat sowie die Beschliisse
des Vermittlungsausschusses. Ein Sachverzeichnis erleichtert das Auflinden bestimmter
Gebiete in der Fille des Gebotenen.

Die Textausgabe HaerTEL/ScHIEFLER wird in diesen Monaten in der Schweiz allen
denjenigen wertvolle Dienste leisten, dic bel der Arbeit an der Totalrevision unscrer
Urhebergesctzgebung nachpriifen wollen, wie vor wenigen Jahren der deutsche Gesetz-
geber sich mit dem einen oder anderen urheberrechtlichen Problem auscinandergesetzt
hat. Und besonders auch in unserem Land ist man den beiden Herausgebern dankbar
dafiir, daB sie es ermoglicht haben, die Materialien zu den beiden Gesetzen in einem
kleinen, handlichen Band in der eigenen Bibliothek jederzeit griff bereit zur Hand haben
zu koénnen. Th. Moll



