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1.

a)

Jahresbericht*

erstattet durch die Herren J.BarLry, Cur. FinsLEr, M. HooL, E. JuckeRr,

E. MARTIN-ACHARD, M. PEDRAZZINI, P. RENFER, C. SORDET und
R.STORKEBAUM

Inhaltsiibersicht

. Interne Belange (E. Jucker) .
. Petites inventions (E. MARTIN-ACHARD) . .
. Einwirkungen der nationalen und 1nternatlonalcn Bestlmmungcn zur Gcwahr-

leistung der Freiheit des Wetthewerbes auf die gewerblichen Schutzrechte;
Frage 37 B (M. PEDRAZZINI)

. Niitzlichkeit des gewerblichen Rcchtsschutzes fur dle techmschc Enthcklung

und den wirtschaftlichen Fortschritt; Frage 45 B (E. Jucker)

. Projet de brevet européen; question 54 B (C. SORDET) R
. Schutz des gewerblichen Eigentums auf dem Gebiete der Mlkroblologle,

Frage 56 B (J.BaLry)

. Schutz der Computer-Prograrnme Frage 57 B (CHR FINSLER)
. Dieinternationale Marke mit supranationaler Wirkung; Frage 59 B (R. STORKE-

BAUM) .
. Auslegung von Patentanspruchen Frage 60 C (P RENFER)

. Protection internationale des appellations d’origine; question 62 B (M HOOL)

Interne Belange

Fahresbericht des Vorstandes und erganzende Berichte

(E. JUCKER)

14
16

17
18
19

Der Vorstand ist im Berichtsjahr zweimal zusammengetreten. Die erste
Sitzung vom 2. Oktober 1972 diente in der Hauptsache der Vorbereitung des
Kongresses von Mexiko im November 1972. Auflerdem befaBte sich der Vor-
stand mit der Frage der Reorganisation der Mitteilungen. Der Vorstand war
einstimmig der Auffassung, dafl die Mitteilungen in ihrer jetzigen Form beibe-
halten werden sollen. Die zweite Sitzung des Vorstandes vom 22. Januar 1973

* zum Teil vorgetragen anldllich der Generalversammlung der Schweizer Gruppe der
AIPPI vom 9. Mai 1973 in Neuenburg.
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befafte sich zunichst mit der Frage der Ausarbeitung von Rapporten im Hin-
blick auf die Tagung des Geschiftsfithrenden Ausschusses in Melbourne im
Februar 1974. Die Schweizergruppe wird zu den folgenden Fragen Rapporte
einreichen:

Frage 56 B, Schutz des gewerblichen Eigentums auf dem Gebiet der Mikro-
biologie

Frage 57 B, Schutz von Computer-Programmen

Frage 59 B, Die internationale Marke mit supranationaler Wirkung

Frage 62 B, Internationaler Schutz der Herkunftsbezeichnungen.

Weiter wurde an dieser Sitzung im Hinblick auf die Miinchner Diplomati-
sche Konferenz vom 10. September bis 6. Oktober 1973 noch einmal die Frage
54 B, Europiisches Patenterteilungsverfahren zur Diskussion gestellt, wobei der
Vorstand sich einig war in bezug auf eine Unterzeichnung des Vertragswerkes
ohne Vorbehalt.

Im Laufe des Berichtsjahres fand auf internationaler Ebene zunichst die
Tagung des Prisidentenrates in Cannes vom 22. bis 28. April 1972 statt. Die
Schweizergruppe war an dieser Tagung durch Herrn Bundesrichter Dr.
H.Tschopp, Herrn Dr. D.Maday und den Berichterstatter vertreten.

Die Tagung in Cannes diente vor allem der Priifung des zweiten Vorent-
wurfes fiir ein Abkommen iiber die internationale Registrierung von Waren-
zeichen (TRT). Hierzu hat eine Sonderkommission der AIPPI vorbereitende
Arbeiten geleistet, an denen die Schweizergruppe durch Herrn Dr. D. Maday
beteiligt war.

Im Mirz 1972 hat hierauf die OMPI eine Expertenkommission eingesetzt, in
welcher die AIPPI durch Herrn Dr. D.Maday vertreten war. Uber die Ergeb-
nisse der oben erwahnten Tagung und die weiteren Arbeiten am TRT-Projekt
wurden die Mitglieder in zwei Rundschreiben vom 16.Mai und 4.Juli 1972
orientiert.

In der Zeit vom 12. bis 18.November 1972 fand in Mexiko der AIPPI-
KongreB statt. An diesem Kongref3 nahmen als Delegierte der Schweizergruppe
zum Geschiftsfithrenden Ausschufl die Herren O. Lardelli und Dr. D. Maday so-
wie der Berichterstatter teil. In einem Rundschreiben vom 15.Dezember 1973
wurden die Mitglieder iiber diesen Kongref3 orientiert.

Vom 5. bis 9. Mirz 1973 fanden in Moskau Verhandlungen zwischen einer
schweizerischen und einer sowjetischen Delegation betreffend Fragen der Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes statt. Die Ver-
handlungen fithrten zur Vorbereitung eines Vertrages tiber gegenseitige Er-
leichterungen auf dem Gebiet des gewerblichen Eigentums und zu einem
Protokoll tiber die erzielten Ergebnisse. Die schweizerische Delegation leitete
Herr Dr. W.Stamm, Direktor des Eidgendssischen Amtes fiir geistiges Eigen-
tum. Weitere Teilnehmer waren u.a. Prof. P.J.Pointet sowie der Berichter-
statter. Die Mitglieder wurden in zwei Rundschreiben vom 1.Februar und
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22.Mai hieriiber orientiert. Schliefilich traten im Laufe des Berichtsjahres
folgende Gruppen zu Arbeitssitzungen zusammen :

Kleine Erfindungen, Einwirkungen der nationalen und internationalen Be-
stimmungen zur Gewihrleistung der Freiheit des Wettbewerbs auf die gewerb-
lichen Schutzrechte (Frage 37 B), Europiisches Patenterteilungsverfahren
(Frage 54 B), Aufschiebung der Priifung von Patentanmeldungen (Frage 55 C),
Schutz des gewerblichen Eigentums auf dem Gebiet der Mikrobiologie (Frage
56 B), Schutz der Computer-Programme (Frage 57 B), Die internationale
Marke mit supranationaler Wirkung (Frage 59 B), Auslegung von Patent-
anspriichen (Frage 60 C).

b) Uberpriifung der Arbeitsmethoden und der Organisation der AIPPI
(E.JUCKER)

Es besteht innerhalb der schweizerischen Landesgruppe und des Vorstandes
Einigkeit dariiber, daf} in Anbetracht der heutigen Anforderungen und im Hin-
blick auf den raschen Wechsel der Rechtssysteme, vor allem auf dem Gebiete
des gewerblichen Rechtsschutzes, die Arbeitsmethoden und die Organisation
unserer internationalen Vereinigung zu schwerfillig und zu kompliziert sind.
Die AIPPI kann mit dem Tempo der internationalen Entwicklung und — um es
einmal ganz offen zu sagen — mit dem Tempo der intergouvernementalen
Organisationen nicht mehr Schritt halten. Diese Erkenntnis hat bei den meisten
Landesgruppen Frustration und Unzufriedenheit hinsichtlich der erbrachten
Leistungen der AIPPI ausgelést. Der Vorstand der Schweizergruppe hat sich
mehrmals mit dem damit verbundenen Fragenkomplex beschiftigt, und der
Prisident hat im Namen der Schweizergruppe an Tagungen des Prisidenten-
rates und des Exekutivkomitees interpelliert. Es war erfreulich festzustellen,
daB sich im Grunde genommen keines der fithrenden Gremien der AIPPI
gegen den Wunsch nach Reorganisation der Arbeitsmethoden eingestellt hat,
und als Konsequenz dieser positiven Haltung wurde an der Tagung des
Prisidentenrates in Briissel eine Arbeitsgruppe gebildet, welcher Herr Chri-
stopher Robinson vorsteht und der Prisident der Schweizergruppe sowie je ein
Vertreter aus der Bundesrepublik Deutschland, Ungarn und den USA als
Mitglieder angehéren. Die Schweizergruppe ist iiber diese Entwicklung auf
dem Zirkularwege informiert worden, und es geniigt daher, im Rahmen dieses
Jahresberichtes auf das Grundsitzliche und die letzten Ereignisse einzugchen.

Der Vorstand der Schweizergruppe hat sich zu folgenden Vorschligen hin-
sichtlich der Reorganisation der Arbeitsmethoden und der Organisation der
ATIPPI bekannt:

Die AIPPI ist heute so strukturiert, dafl das Bureau iberlastet ist, wihrend
der Prisidentenrat und das Exekutivkomitee so groe Gremien darstellen, daf3
sie kaum mehr in der Lage sind, gewisse mit der Zielsetzung, den einzuschla-
genden Strategien und anzuwendenden Taktiken verbundene Funktionen aus-
zuiiben. Im Namen der Schweizergruppe schlug daher der Prasident vor, aus
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dem Kreise des Prisidentenrates ein dem Bureau iibergeordnetes kleines
Komitee zu schaffen. Dieses neue Gremium, das man vielleicht als Koordina-
tionskomitee bezeichnen kénnte, sollte mit dem Generalberichterstatter und
mit dem Generalsekretir eng zusammenarbeiten und die direkte Leitung der
einzelnen Arbeitskomitees der AIPPI ausiiben. Selbstverstindlich wiirde es
nach wie vor zum Aufgabenbereich des Exekutivkomitees gehoren, langfristige
Ziele zu setzen und die entsprechenden Strategien zu formulieren. Das
Koordinationskomitee hitte demgegeniiber die Aufgabe, kurzfristige Entschei-
dungen zu treffen und die dazugehérenden Aktionen so rasch wie moglich in
die Wege zu leiten, das letztere gemeinsam mit dem Bureau.

Bei diesem Vorschlag ging unser Vorstand davon aus, dafl die effektive
Leitung der laufenden Arbeiten der AIPPI nicht mehr beim Bureau allein,
sondern beim Koordinationskomitee und beim Bureau gemeinsam konzentriert
wire. Bei dieser neuen Konzeption wire wahrscheinlich eine gréflere Dynamik
und ein Ausschalten der schwerfilligen, eher biirokratischen bisherigen Struktur
moglich.

Weitere Details unseres Vorschlages sind allen Mitgliedern der Schweizer-
gruppe auf dem Zirkularweg bekanntgegeben worden und scheinen die volle
Zustimmung gefunden zu haben. Der Prisident hat danach im Rahmen seiner
Mitarbeit im Komitee Robinson den schweizerischen Vorschlag formuliert und
dariiber hinaus in ausgedehnten Besprechungen mit zahlreichen Prisidenten
anderer Landesgruppen eingehend behandelt. Es scheint, daf3 der weiter oben
umrissene neue Gedanke bei verschiedenen anderen Landesgruppen recht gute
Aufnahme findet. Das Komitee Robinson hat an verschiedenen Sitzungen cin
Konzept ausgearbeitet, das der Eruierung der Ansichten aller Landesgruppen
dienen soll. Ausfiihrliche Fragebogen sind an die Landesgruppen versandt wor-
den, und wir befinden uns zur Zeit in der Phase der Verwertung der bisher ein-
gegangenen Stellungnahmen.

Im Zusammenhang mit der schwierigen Frage der Reorganisation der
Arbeitsmethoden der AIPPI muf3 auch hier festgestellt werden — wie dies unser
Generalsekretir schon wiederholt miindlich und schriftlich getan hat —, dafl die
AIPPI als Ganzes nur so aktiv und dynamisch sein kann wie es die einzelnen
Landesgruppen sind. Dies hingt andererseits vom persénlichen Einsatz ihrer
Mitglieder ab. Dies heifit mit anderen Worten, dafl man zuerst vor der eigenen
Tire wischen soll, bevor man an der Struktur der Gesamtorganisation riittelt.
In diesem Sinne hat der Vorstand der Schweizergruppe zunéchst einmal eine
Uberpriifung unserer eigenen Arbeitsmethoden vorgenommen, mit dem Ziel,
viel mehr Mitglieder als bisher zur direkten Mitarbeit heranzuziehen. Die
Aktivitaten, welche heute in den einzelnen Arbeitsgruppen der Schweizer-
gruppe entfaltet werden, scheinen darauf hinzudeuten, daf3 diese Bemiithungen
von Erfolg gekréont waren. So hoffen wir, daBl, basierend auf dem Einsatz
unserer Gruppe, unsere Vorschlige zur Neugestaltung der Arbeit des Gesamt-
verbandes gebiihrend Beachtung finden werden.



2. Petites inventions
(E.MARTIN-ACHARD)

La commission du groupe suisse de I’AIPPI chargée d’examiner la question
de la protection des petites inventions, a poursuivi ses travaux tout d’abord au
cours d’une séance du 31 octobre 1972 a Zirich.

Puis, il a paru nécessaire d’étudier en commun avec la commission des pro-
grammes d’ordinateurs le probléme de la protection desdits programmes dans
une réunion tenue le 13 avril 1973 a Riischlikon grice a I'obligeance de
I’I.LB.M. Les procés-verbaux de ces deux séances ont été communiqués entre-
temps aux membres de notre association.

Comme on pouvait s’y attendre, les membres des deux commissions sont
arrivés 4 la conclusion que le probléme de la protection des programmes
d’ordinateurs ne pouvait pas étre résolu par la protection que l’on cherche a
donner aux petites inventions. Dans le dernier fascicule de la Revue suisse de la
propriété industrielle et du droit d’auteur, MM. Heim et Curchod avaient
exprimé I'opinion que ni le droit des brevets, ni la loi sur la concurrence
déloyale, ni d’autres législations en vigueur ne pouvaient assurer une telle
protection et qu’il fallait se demander si la protection des programmes d’ordina-
teurs, dans la mesure ou elle s’avére nécessaire, ne devait pas étre assurée par
des dispositions légales spécifiques, tant sur le plan national qu’au niveau
international. La commission concernant la protection des petites inventions
ayant ainsi résolu ce probléme annexe, vous propose selon les conclusions du
proces-verbal de la séance du 31 octobre 1972, d’accepter les neuf points de
ces résolutions par lesquels elle se prononce en faveur de la protection des
petites inventions qui se présentent sous la forme d’un modéle.

Cette protection devrait étre réglée dans une nouvelle loi, qui pourrait étre
appliquée aussi bien a titre cumulatif qu’alternatif avec la loi sur les brevets.
Les conditions de la protection seraient:

— la possibilité d’une application industrielle

— la nouveauté et le progrées technique

— un examen préalable n’aurait pas lieu

— la protection serait de 6 années depuis le dépét

— elle commencerait avec 'enregistrement

— J’aire de protection serait limitée & des contrefagons et des équivalents évidents
on ne pourrait prétendre obtenir une licence obligatoire en invoquant la
dépendance de ce type de protection avec un brevet

des taxes annuelles seraient a payer.

|

La question de la protection des petites inventions telle qu’elle se présente &
nous aujourd’hui pose des problémes fort délicats. Nous ne saurions tout d’abord,
dans une époque olil’on a conscience de la nécessité d’une certaine harmonisa-
tion des législations nationales, ne pas tenir compte des efforts qui sont faits ici
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comme ailleurs, pour rapprocher les lois et les systémes. 11 apparaitra de moins
en moins naturel que des créations ou des travaux qui sont protégés dans un
pays ne le soient pas dans les territoires voisins.

D’autre part, on constate, sur le plan national et international, un réel besoin
de récompenser les efforts de ceux qui enrichissent la collectivité grice & leurs
innovations et a leurs prestations. Des créations dont la qualité intellectuelle ou
industrielle pouvait paraltre discutable, comme celle des caractéres typo-
graphiques, vont obtenir une reconnaissance internationale. On constate aussi
que les auteurs de certains travaux systématiques entendent obtenir la protection
de leurs prestations (Leistungen). Mais il faut tenir compte aussi des tendances
qui s’opposent a une augmentation du domaine des monopoles.

Le probléme de la protection des petites inventions pose ainsi des questions
de principe qu’il faudra examiner sous le double aspect des conceptions inter-
nationales et de ’intérét national.

II est temps semble-t-il de songer d’avoir sur notre législation nationale une
vue d’ensemble sans nous laisser conduire a des solutions hitives, qui ne sont
destinées qu’a combler des lacunes de fagon plus ou moins satisfaisante.

La commission du groupe suisse est arrivée aux conclusions que vous savez.
I1 conviendra maintenant que le groupe lui-méme décide de la suite & donner
a ces travaux.

3. Einwirkung der nationalen und internationalen Bestimmungen zur
Gewilhrleistung der Freiheit des Wetthewerbes auf die gewerblichen
Schutzrechte; Frage 37 B

(M. PEDRAZZINI)

In der Praxis der auslindischen Behoérden und Gerichte ergeben sich immer
hiufiger Probleme der Kollision zwischen den herkémmlichen gewerblichen
Schutzrechten und den teilweise neuen Bestimmungen gegen Wettbewerbs-
beschrankungen. Zum Studium der sich dabei stellenden grundsitzlichen
Fragen wurde 1972 eine besondere Kommission gebildet. Diese Arbeitsgruppe
beschlof}, ihre Untersuchungen auf folgende Problemkreise zu konzentrieren:

a) Einflu3 des schweizerischen Kartellrechts auf die gewerblichen Schutz-
rechte;

b) Auswirkungen des Freihandelsvertrages Schweiz-EWG auf die gewerblichen
Schutzrechte;

c) Die Behandlung der gewerblichen Schutzrechte im EWG-Wettbewerbs-
recht und ihre Auswirkungen auf die Schweiz.
Die Diskussionen der Kommission ergaben, dafl die unter lit. a) und b) aufge-

zihlten Fragenkreise bis heute in Literatur und Praxis weitgehend ungeklart

sind. Die Kommission wird sich bemiihen, in ihrem Schlufibericht einige
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Richtlinien fir die Abgrenzung der gewerblichen Schutzrechte bis zum Wett-
bewerbsrecht in den genannten Rechtsgebieten herauszuarbeiten.

Klarer ist die Situation beziiglich der Auswirkungen des Wettbewerbsrechts
der EWG. Nach der Praxis der zustdndigen EWG-Behérden haben auch Ange-
horige von Drittstaaten die Vorschriften des Gemeinschaftsrechts zu beachten,
sobald durch bestimmte Verhaltensweisen Einwirkungen auf das Gebiet der
Gemeinschaft entstehen kénnen.

Die Kommission hoflt, die Ergebnisse ihrer Beratungen in absehbarer Zeit
vorlegen zu kdnnen.

4. Niitzlichkeit des gewerblichen Rechtsschutzes fiir die technische Ent-
wicklung und den wissenschafilichen Fortschritt; Frage 45 B
(E.JUuckER)

An der letztjahrigen Generalversammlung wurde detailliert iiber die akute
Problematik des gewerblichen Rechtsschutzes in Entwicklungsldandern berich-
tet. Die Aushohlung ist sehr weit fortgeschritten und ist mit dem bisherigen
Abwchrsystem nicht mehr aufzuhalten. Eine ganze Anzahl asiatischer und
lateinamerikanischer Staaten, aber auch Kanada, haben in den letzten Jahren
ihre Patentgesetze derart gedndert, daf3 der Patentschutz zum Teil de jure, zum
Teil de facto, nicht mehr existiert. In neuerer Zeit findet eine dhnliche Entwick-
lung in den Philippinen sowie in Australien und Neuseeland statt, wobei zur
Erosion des Patentschutzes noch die Tendenz zur Abschaffung oder Schwa-
chung des Markenschutzcs, vor allem auf dem Arzneimittelsektor, zugunsten
der sogenannten generics, hinzukommt. Dieser Abbau erfolgte hinsichtlich der
einzclnen Industriezweige unterschiedlich. Scin Ausmaf ist jedoch hochst be-
denklich, und seine Auswirkungen fiir die zukiinftigen wirtschaftlichen Be-
ziehungen zwischen Entwicklungsldndern und industrialisierten Staaten sind
noch kaum tiberblickbar.

Nach Diskussion der geschilderten Entwicklungen kam die letztjihrige
Generalversammlung zur Uberzeugung, es miisse fiir die Entwicklungslander
ein neues Patentsystem gefunden werden, das einerseits den Bediirfnissen dieser
Staaten Rechnung tragt, andererseits aber das System des Schutzes des geistigen
Eigentums anerkennt und den Erfordernissen der forschenden Industrie weit-
moglichst entgegenkommt. Der Prasident der Gruppe wurde einstimmig er-
michtigt, dieses Postulat der Schweizergruppe zunichst an der Prisidenten-
konferenz in Cannes und alsdann am Kongref3 in Mexiko vorzutragen. Die
Mitglieder der Schweizergruppe sind iiber den Ausgang der Prisidenten-
konferenz in Cannes seinerzeit informiert worden, ebenso iiber den in Mexiko
unterbreiteten Vorschlag. Dieser Vorschlag der Schweizergruppe léste eine
auficrordentlich lange und fruchtbare Debatte aus, Der Ruf nach einem den
Bediwrfnissen der Entwicklungslander entgegenkommenden System fand so-
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wohl bei Vertretern der Entwicklungslander als auch bei jenen der industriali-
sierten Staaten, inklusive derjenigen des Ostblocks, gute Aufnahme. Den Be-
schluf3 des Kongresses kennen Sie:

Die bisherige Kommission, welche die Frage 45 B studierte, wurde erweitert,
der Priasident der Schweizergruppe als Co-Prisident ernannt und neue Mit-
glieder aus dem Ostblock, Westeuropa, den Entwicklungsldndern und Japan
beigezogen. Dieses Komitee verfolgt die begonnenen Studien weiter; es stellt
Kontakte her zu Wirtschaftsverbidnden und zu internationalen Organisationen
wie der OMPI und arbeitet einen ersten Vorschlag zuhanden des Prisidenten-
rates aus, welcher 1974 in Melbourne tagen wird. In diesem Zusammenhang
sollte auch noch erwihnt werden, daf3 die OMPI sich seit einiger Zeit intensiv
mit der Vorbereitung eines neuartigen Systems (Technology Transfer Patent)
befafit, und dafl einzelne Entwicklungslinder, wie z.B. Brasilien, eigene Pline
ausarbeiten, die darauf hinausgehen, einen Patentschutz zu etablieren, der
zwangsweise und ausschliefllich der beschleunigten Industrialisierung der be-
treffenden Linder dienen soll. Es wire unrealistisch anzunehmen, dafl das
klassische System des gewerblichen Rechtsschutzes auch weiterhin in den Ent-
wicklungslandern aufrecht erhalten werden kann, und es ist daher sicher richtig,
daf sich die AIPPT allgemein und die Schweizergruppe im besonderen aktiv an
allen Arbeiten beteiligt, welche neuartige Systeme anvisieren. Der Priisident
wird die Mitglieder der Schweizergruppe iiber den Fortgang dieser Arbeiten
stets auf dem laufenden halten.

5. Projet de brevet européen; question 54 B
(C.SORDET)

Premiére Convention

Le recueil des textes qui seront soumis a la Conférence diplomatique de
Munich du 10 septembre au 6 octobre 1973 ont été édités sous le titre «Bocu-
ments préparatoires», datés du 8 décembre 1972. Les points les plus saillants
de ces documents sont les suivants:

I1 est institué une Organisation européenne avec siége a Munich (art.4, 6).
Elle comprend I’Office européen des brevets et son Conseil d’administration
(art.4). L’Office est situé a Munich et a un département 4 La Haye (art.6).
Ce dernier est chargé de examen de forme lors du dép6t, de la recherche de
nouveauté ct de la publication des demandes (art.6 et 88 4 92). Une agence de
la direction générale de la recherche est crée 4 Berlin aux frais de la République
fédérale d’Allemagne (Protocole M/5 section I par. 3) et une autre le sera a
Rome (art.7, Protocole M/5 section I par. 3).

Les autres offices renoncent a agir comme autorité de recherche et/ou
d’examen préliminaire international au sens du PCT (Protocole M/5 section IT).
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Diverses exceptions sont cependant prévues en faveur de la Suéde, de I’Espagne,
de I'Italie et, pendant une période transitoire, de I’Angleterre.

La «section d’examen» de I’ancien article 53 a a été remplacée a l’article 15a
par la «section de dépét». Celle-ci n’examine plus que les irrégularités mani-
festes (art.88). L’unité d’invention ne figure plus dans les exigences de receva-
bilité du dépot, mais I'IIB peut restreindre sa recherche a une seule invention,
sauf paiement de taxes additionnelles (régle 46).

Sous réserve d’une décision du Conseil d’administration, toute demande
internationale accompagnée d’un rapport de recherche PCT fait Pobjet d’une
recherche complémentaire par I'IIB (art. 156.2 et .3).

Les programmes d’ordinateurs ont été exclus de la brevetabilité avec les
méthodes intellectuelles (art.50.2c). Par contre, la protection de la premiére
application thérapeutique ou de diagnostic d’une substance (ou composition)
connue a été admise par lcs art. 50.3 et 52.5. Les procédés microbiologiques et
leurs produits ne sont pas exclus (art.51.b in fine); les échantillons de micro-
organismes devrout étre déposés au plus tard a la date de dépét de la demande
et accessibles au public au plus tard a la date de sa publication (régle 28 — cf.
Rapport Banks p.165).

Pour apprécier une demande par rapport aux demandes antérieures non
publiées, les tentatives de revenir au «prior claims approach», d’exclure les
demandes antérieures non publiées «1’état de la technique» ou d’exclure celles
du méme déposant et/ou du méme inventeur (autocollision) n’ont pas eu de
succes (art.52.2 et .3).

Etant donné que le contenu de demandes antéricures publiées apres le dépot
d’une demande de brevet européen n’est pas pris en considération pour
Pappréciation de Pactivité inventive (art.54), les brevets d’addition ont été
supprimés.

Les précédents projets exigealent que les revendication fussent fondées
«entierement» («fully», «in vollem Umfang») sur la description. Conformé-
ment aux veeux de PAIPPI et d’autres organisations privées, ces adverbes
excessifs ont disparu de article 82.

La portée des revendications reste définie conformément a la Convention de
Strasbourg de 1963. Cependant, pour tenir compte du fait que les mots
«teneur», «terms» et «Inhalt» de ce texte ne sont pas équivalents, il est
suggéré que la Conférence diplomatique adopte une déclaration selon laquelle
Iinterprétation des revendications devra se situer entre Ic mot-a-mot du systéme
britannique et I’«allgemeiner Erfindungsgedanke» pour assurer «a la fois une
protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux
tiers» (art.67).

La demande d’examen doit étre présentée dans les 6 mois dés la publication
du rapport de recherche (art.93).

Aussi la possibilité pour les tiers de la requérir, superflue, a disparu. Toute-
fois, le Conseil d’administration peut prolonger ce délai «s’il est établi que les
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demandes de brevet européen ne peuvent étre instruites en temps utile». De
méme, pendant une période transitoire, (art.161) «I’examen des demandes ...
peut étre limité, a I’origine, a certains domaines de la technique».

Le délai d’opposition a été fixé a 9 mois dés la publication de la délivrance du
brevet (art.98).

Une opposition n’étant pas un recours, un examinateur ayant participé a
I’examen d’une demande pourra faire partie de la division d’opposition
examinant unc opposition a celle-ci (art. 18.2).

Les auteurs du projet ont craint que P'acces des parties a la Grande Chambre
de recours n’ouvre la porte 4 des procédures dilatoires. Seule une chambre de
recours (d’office ou a la requéte d’une partie) est légitimée a saisir la Grande
Chambre de recours; mais si la Chambre de recours rejette la requéte d’une
partie, elle doit motiver son refus dans sa décision finale. En outre, le président
de I’Office peut soumettre une question de droit & la Grande Chambre de
recours lorsque deux chambres de recours ont rendu des décisions divergentes
sur cette question (art. 111).

En réponse aux veeux des milieux intéressés, et sauf rares exceptions, si la
demande est rejetée, ou réputée retirée, faute de I'observation d’un délai, la
poursuite de la procédure peut néanmoins étre requise dans un délai de trois,
respectivement de deux mois, aprés paiement d’une taxe (art. 120).

Telles qu’elles étaient dans le second avant-projet, les dispositions sur la
représentation devant ’Office curopéen des brevets ne satisfaisaient ni les
représentants des agents de brevets, ni ceux de Pindustrie. Elles ont été grande-
ment améliorées. Trés sommairement, elles réglementent ’exercice de la pro-
fession de mandataire, mais laissent aux entreprises la liberté d’agir par
I’entremise d’un employé de leur choix qui n’est pas tenu d’étre un mandataire
agrée (art.133 et 134).

Les états contractants ne peuvent faire de réserve (nonbrevetabilité dcs
produits pharmaceutiques par exemple) que pour dix ans au maximum. Passé
ce délai, «toute réscrve cesse de produire ses effets» (art. 166).

L’Espagne, le Portugal, la Yougoslavie et la Turquie auralent cependant déja
fait des réserves a la limite de 10 ans.

Par Jettre du ler févricr 1973, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle
a demandé¢ Iavis du groupe suisse de AIPPI sur ces textes et par lettre du
11 avril 1973, sur proposition de la Commission d’étude du brevet européen,
le groupe suisse a présenté au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle les
remarques suivantes:

1. Centralisation

Un des buts essentiels de la Convention projetée est de centraliser les opérations
de recherche documentaire, d’examen des demandes et de délivrance des
brevets. Le projet de protocole sur la centralisation (M/5 p. 335 ct ss.) prévoit
un certain nombre d’exceptions a ce principe. Il est donc souhaitable que celles-
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ci ne soient pas étendues et que la durée de la période transitoire prévue par la
Section IV ne soit pas allongée au dela de 15 ans.

2. Définition de la noyveauté, activité inventive

A TParticle 52.3, les demandes de brevet européen non publiées de date
antérieure sont considérées comme comprises dans ’état de la technique. Selon
Particle 54 deuxiéme phrase, de tels documents ne sont pas pris en considération
pour lappréciation de Pactivité inventive, c’est-d-dire qu’ils doivent étre
appréciés sur le plan de la nouveauté seulement. Il est regrettable que les
demandes antérieures du méme titulaire ne soient pas laissées de c6té, comme
c’est le cas au Japon. A tout le moins, il convient de faire une application
stricte de ’article 54 et de ne pas en étendre la portée par voiec d’interprétation.

Conformément a la Convention de Strasbourg de 1963, le progres technique
n’a pas été retenu comme condition de la brevetabilité. Celui-ci ne doit pas
étre considéré sculement comme une exigence particuliére. Il peut constituer
un élément positif dans Pappréciation de la valeur de Pinvention. Il devrait
donc pouvoir étre pris en considération dans le cadre de I’article 54 lorsqu’il est
invoqué par le demandeur.

3. Demandes concernant des micro~organismes

Celles-ci ne sont pas exclues de la brevetabilité (article 51b in fine) mais un
échantillon doit étre déposé au plus tard a la date de dépoét de la demande et le
public doit y avoir acces au plus tard lors de la publication de celle-ci (régle 28).
Or, le déposant n’a généralement pas a mettre a disposition les substances et
moyens pour realiser I'invention et un micro-organisme peut en constituer une
part essentielle. Si I’échantillon doit absolument étre accessible au public avant
qu’un brevet soit délivré, il conviendrait au moins d’offrir certaines garanties au
déposant: avec la communication de I’échantillon, le destinataire devrait
souscrire en engagement de ne ["utiliser que pour des recherches et de ne pas le
communiquer & des tiers. Un tel engagement est déja exigé de certaines collec-
tions. En outre, le déposant devrait étre informé des noms et adresses des
destinataires.

4. Réserves

Les réserves que les Etats contractants peuvent faire sont limitées par
Particle 166 et il n’y a pas lieu de les étendre. Au contraire, il serait souhaitable
que la durée de la période transitoire de dix ans soit réduite 4 cing par exemple.
Quant a la Suisse, elle se devrait de ne pas faire de réserves tout en sauvegardant
Ie jea normal de nos institutions démocratiques.

5. Questions secondaires

La possibilité d’intervenir dans 'opposition accordée a celui qui est I’objet
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d’une action en contrefagon devrait étre étendue a la partie qui a intenté une
action en constatation de droit (art.104).

Le numéro et la date de la demande prioritaire devraient étre ajoutés aux
renseignements publiés par 'office européen selon Iarticle 128.5.

6. Der gewerbliche Rechtsschutz auf dem Gebiet der Mikrobiologie;
Frage 56 B
(J.Barry)

Dieses Thema wird anlidfilich der Tagung des Geschaftsfithrenden Aus-
schusses in Melbourne im Februar 1974 zur Diskussion gestellt. Ein Bericht zu
den beiden folgenden Fragen ist vorzulegen:

1. Stand des Landesrechtes betreffend den Schutz des gewerblichen Eigentums
auf dem Gebiet der Mikrobiologie;
2. Suche nach einer gemeinschaftlichen Lésung.

Die Arbeitsgruppe Mikrobiologie hat zu den aufgeworfenen Fragen wie folgt
Stellung genommen:

Zu Frage 1 wurde festgestellt, dafl analog zu anderen Landern sich auch die
schweizerische Rechtssprechung bisher erst teilweise zu mikrobiologischen
Fragen geauflert hat. Es wurde erkannt, daf3 biologische Verfahren, patent-
rechtlich gesehen, chemische Verfahren sind oder mindestens denselben gleich-
zustellen sind. In Entscheidungen der Cour de Justice civile de Genéve vom
26.5. 1967 (i.S. American Cyanamid Co. gegen Arco S.A. und Ciech) und des
Handelsgerichtes des Kantons Ziirich vom 15. 12. 1969 (i.S. Ciech gegen Chas.
Pfizer & Co. Inc.) wurde festgestellt, daf3 mikrobiologische Herstellungsver-
fahren als chemische Verfahren im weiteren Sinne patentfihig sind. Geméfl
Praxis des Patentamtes sind Mutations- und Ziichtungsverfahren, sofern sie
wiederholbar sind, patentierbar. In der schweizerischen Rechtssprechung
wurde dieses Problem aber bisher noch nicht behandelt.

Auch zur Frage der Notwendigkeit einer Hinterlegung von Mikroorganismen
und deren Freigabe an die Allgemeinheit stehen Gerichtsentscheide noch aus.
Seit einigen Jahren wird aber vom Patentamt die Hinterlegung vor der Patent-
erteilung gefordert. Die Angabe der Hinterlegungsstelle in der Patentschrift ist
laut einer Entscheidung des Handelsgerichtes des Kantons Ziirich vom 15. 12.
1969 (i. 8. Ciech gegen Chas. Pfizer & Co. Inc.) nicht in jedem Fall erforderlich.
Es wird in dieser Entscheidung ausgefithrt, daf3 Fille denkbar sind, bei denen
sich ein Fachmann den Mikroorganismus ohne diese Angabe beschaffen kann,
denn die Adressen und gedruckten Kataloge von Kultursammlungen gehéren
zum Fachwissen des Mikrobiologen.

Die Frage, ob neue Mikroorganismen als solche patentierbar sind, wurde
bisher von keinem schweizerischen Gericht entschieden. Immerhin sei darauf
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hingewiesen, daf3 bereits Patente fir Zellstimme erteilt wurden (z.B. Nr.
504532).

Zu Frage 2, Suche nach einer gemeinschaftlichen Losung, wird zunichst die
Auffassung vertreten, dafl mikrobiologische Erfindungen ausschliefllich dem
Patentrecht zuzuordnen sind. Die Einfohrung eines speziellen Schutzrechtes fir
mikrobiologische Erfindungen, insbesondere im Rahmen des Pflanzenschutz-
gesetzes, wird nicht befiirwortet. Die bei mikrobiologischen Erfindungen auf-
tretenden Probleme im Zusammenhang mit der Neuheit, der Erfindungshéhe,
dem technischen Fortschritt und dem Schutzumfang sollen grundsitzlich im
Rahmen des normalen Patentrechtes der einzelnen Lander geregelt werden.
Einer besonderen internationalen Regelung, die iiber die wiinschbare allge-
meine Vereinheitlichung des materiellen Patentrechtes hinausginge, bedarf es
fur diese Probleme nicht.

Hingegen soll fiir Fragen, die die Hinterlegung von Mikroorganismen und
deren Freigabe an die Allgemeinheit betreffen, nach einer gemeinsamen
Losung gesucht werden. Es wird hierbei vorgeschlagen, folgende Bestimmungen
zum Gegenstand einer internationalen Regelung zu machen:

1. Der Anmelder ist verpflichtet, einen unbekannten Mikroorganismus zu
hinterlegen, sofern er nicht eindeutig und herstellbar beschrieben werden kann.
Die Hinterlegung soll spatestens bis zu dem fiir die Beurteilung der Neuheit
maflgeblichen Zeitpunkt (Zeitpunkt der Anmeldung bzw. der Priorititsan-
meldung) bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle erfolgen.

2. Die Herausgabe von Proben des Mikroorganismus soll an jeden Antrags-
steller, jedoch erst von dem Zeitpunkt an erfolgen, an dem ein Patentschutz,
wenn auch nur ein vorldufiger in Form eines AusschlieSlichkeitsrechtes, einge-
treten ist.

3. Der Antragssteller muf} sich verpflichten, die Proben nur zu Versuchs- und
Forschungszwecken, nicht jedoch zu gewerblichen Zwecken zu verwenden und
sie nicht an Drittpersonen weiterzugeben. Diese Verpflichtung gilt nicht beztig-
lich der Lander, wo ein angemeldetes Schutzrecht des Anmelders entweder ver-
sagt oder vernichtet wurde oder abgelaufen ist. Der Anmelder ist von der
Herausgabe von Proben des Mikroorganismus zu unterrichten.

Voun ganz besonderer Bedeutung ist im Zusammenhang mit den aufgefiihrten
Bestimmungen die Frage nach der Schaffung einer internationalen Konvention
iiber die Hinterlegung von Mikroorganismen. Der Vorschlag des britischen
Patentamtes zur Einfithrung einer internationalen Konvention iiber die gegen-
seitige Anerkennung von Hinterlegungsstellen und der Regelung der Aufbe-
wahrung der Mikroorganismen wird begrufit. Es wird hierbei die Auffassung
vertreten, daf die Einrichtung einer einzigen internationalen Zentralstelle fiir
die Hinterlegung von Mikroorganismen aus politischen Griinden als nicht
zweckmaBig erscheint. Es sollen dem Anmelder vielmehr eine angemessene
Anzahl anerkannter Hinterlegungsstellen zur Verfiigung stehen, unter denen
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er beziiglich sdmtlicher Linder die freie Wahl hat. Es soll ein Katalog der
Minimalbedingungen aufgestellt werden, die von der Hinterlegungsstelle und
vom Anmelder erfiillt sein miissen, damit die Hinterlegung als giiltig anerkannt
werden kann. Als Zeitpunkt der Hinterlegung hat der Eingang des hinter-
legten Mikroorganismus bei der Hinterlegungsstelle zu gelten. Eine weiter-
gehende Vereinheitlichung der Anforderungen fiir die einzelnen Hinterlegungs-
stellen erscheint nicht erforderlich.

Entsprechend dem Beschlufi der Generalversammlung der schweizerischen
Landesgruppe vom 9.Mai 1973 soll diese Stellungnahme am Kongrefl in
Melbourne vorgetragen und vertreten werden. Die Arbeiten der Arbeitsgruppe
Mikrobiologie werden fortgesetzt.

7. Schutz von Computer-Programmen; Frage 57 C
(CHR. FINSLER)

Die Frage nach dem Schutz von Computer-Programmen wurde 1971 von der
schwedischen Landesgruppe aufgeworfen. Innerhalb der Schweizergruppe
wurde darauf eine Arbeitsgruppe «Schutz von Computer-Programmen» ge-
bildet, die anfangs 1973 ihre Tatigkeit aufnahm und bis Juni 1973 drei Sitzun-
gen abhielt. Eine Sitzung wurde zusammen mit der Gruppe «Kleine Erfin-
dungen» durchgefithrt und diente vor allem der programmtechnischen Infor-
mation der Mitglieder.

Bei der bisherigen Untersuchung, welche Elemente eines Computer-Pro-
gramms schutzfahig seien, und was zu deren Schutz vorgekehrt werden kénne,
zeigte sich, daf3 die Erstellung des Programms in zwei Abschnitten erfolgt.
Die Problemanalyse fiihrt zur Programmbeschreibung respektive zum Flufi-
diagramm, auf welchem die eigentliche Codierung des Programms beruht.
Programmbeschreibung und Flufidiagramm enthalten die dem Programm
zugrundeliegende Idee, die von der nachfolgenden Codierung in einzelne
Instruktionen gegliedert und in Computersprache ausgedriickt wird. Nun kann
einerseits die Programmidee erfinderische Merkmale aufweisen, wogegen die
Codierung in aller Regel dies nicht tut. Andererseits erfordert die Codierung
wesentlich mehr Aufwand als die Problemanalyse. Die Codierung des Pro-
gramims ist eine Fleiflarbeit, sie bietet aber zahlreiche Variationsméglichkeiten,
Vom Standpunkt des Programmierers aus gesehen ist in erster Linie ein Schutz
fiir das codierte Programm erforderlich. Da dieses jedoch kaum abstrahierbar
ist, ist das Patent zu seinem Schutz nicht gut geeignet. Das Patent vermiag, vom
Einwand der nicht-technischen Materie abgesehen, hochstens die dem Pro-
gramm zugrundeliegende Idee zu schiitzen. Das fiir die Maschine verstiandliche,
codierte Programm ist niedergeschrieben, in Lochkarten gestanzt oder magne-
tisch aufgezeichnet. Sofern es den Charakter eines Werkes hat und eine eigen-
artige Schopfung darstellt, sollte es urheberrechtlich geschiitzt sein.
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Hochstrichterliche Urteile in USA, der Schweiz und neuestens Frankreich
und der DDR lehnen die Patentfahigkeit von Rechenprogrammen ab. Da-
gegen wurde von verschiedener Seite Widerspruch erhoben. Das Urteil des
Supreme Court der USA behilt selbst ausdriicklich vor, daf3 gewisse Programms-
arten patentfiahig sein kénnten. Namentlich deutsche Autoren machen geltend,
daB bei der Ausfithrung des Programms im Computer ausschliefflich techni-
sche Vorginge ablaufen, was auf Patentfahigkeit hindeute. Wenn z.B. chemi-
sche Verfahren durch Computer gesteuert werden, konnen die Anweisungen
fiir die Durchfihrung der Verfahren im Programm des steuernden Computers
enthalten sein. Das Eidgenossische Amt fiir geistiges Eigentum erteilt Patente
fiir eine bestimmte Kategorie, die sogenannten Organisations- oder System-
programme. Eine brauchbare Abgrenzung zwischen nicht-patentfihigen
Computer-Programmen und solchen, die patentfahig sein sollten, mufl noch
gefunden werden. Alle Urteile bezogen sich, soweit ersichtlich, auf Programm-
Ideen oder -Konzepte und nicht auf fertig codierte Programme.

Weiterhin ist zu untersuchen, ob es notwendig ist, fiir Computer-Programme
einen dinglichen Schutz von der Art des Patents zu schaffen, der gegen jeder-
mann wirksam ist, oder ob ein reiner Defensivschutz dhnlich demjenigen gegen
sklavische Nachahmung aus dem UWG ausreicht, welcher allerdings dem
nichtberechtigten, aber gutglaubigen Beniitzer gegeniiber wirkungslos wire.

Die Arbeitsgruppe ist der Ansicht, da3 der auf dem Gebiet des Immaterial-
giiterrechts bestehenden Gesetzesproliferation nicht durch Schaffung eines
eigenen Programmschutz-Gesetzes Vorschub geleistet sondern vielmehr der
Programmschutz, wenn méglich durch Anpassung bestehender Gesetze, er-
reicht werden soll. Dabei ist aber zu beriicksichtigen, daf3 ein rein nationaler
Schutz fiir Computer-Programme wenig sinnvoll ist und daher von Anfang an
auf Schaffung eines iibernational wirksamen Schutzes Riicksicht genommen
werden muf.

8. Die internationale Marke mit supranationaler Wirkung; Frage 59 B
(R.STORKEBAUM)

Die Arbeitsgruppe, die innerhalb der Schweizergruppe der AIPPI zur Be-
handlung dieser Frage gebildct wurde, hat sich in mehreren Sitzungen wahrend
der Berichtszeit der juristisch-systematischen und praktischen Aspekte des
Projekts eingehend angenommen. Wihrend ihre Mitglieder schliellich die
Schaffung einer internationalen Marke mit supranationaler Wirkung einhellig
als Ziel bejahten, bestanden unterschiedliche Auffassungen uber den Weg zur
Erreichung dieses Ziels und iiber seine einzelnen Etappen. Diese Divergenzen
waren gerade deswegen gravierend, weil das Ziel hoch ist und der Weg zu ihm
in logischer und praktischer Hinsicht so konsequent wie méglich gewahlt sein
muf, um seine Blockierung durch Mifiverstindnisse und Beflirchtungen (vor
allem aus Entwicklungslindern) auszuschlieflen.
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Nach eingehender Diskussion auf der Generalversammlung in Neuenburg
hat die Schweizergruppe folgende EntschlieBung (Vorschlag Dr. Blum) gefafit:

1. Diec Schweizergruppe der AIPPI hilt die Schaffung einer internationalen
Marke mit supranationaler Wirkung fiir winschenswert und bejaht grund-
satzlich die Notwendigkeit einer solchen Marke.

2. Sie ist der Auffassung, daf3 die AIPPY die Initiative ergreifen sollte, um

a) die Grundsatze einer einheitlichen supranationalen Marke auszuarbeiten.
Eine solche supranationale Marke wire den nationalen Marken tuberge-
ordnet und sollte im gesamten Territorium der Mitgliedstaaten Giiltigkeit
besitzen.

) Die supranationale Marke wire so auszugestalten, daf} sie den modernen
Anforderungen an eine Marke in jeder Hinsicht entspricht und gleichzeitig
den markenfeindlichen Tendenzen unserer Zeit entgegenwirkt.

3. Sie ist weiter der Auffassung, dafi sich die Anstrengungen in dieser Richtung
bereits lohnen wiirden, wenn einige bedeutende Staaten zur Erreichung
dieses Ziels zusammenarbeiten und den spidteren Beitritt anderer Staaten
vorschen wiirden.

Die Ansicht der Schweizergruppe soll dieser EntschlieBung entsprechend am
Kongref3 von Melbourne im Februar 1974 vorgetragen und vertreten werden.
Es bleibt abzuwarten, in welcher Richtung die Vorschlidge der anderen Landes-
gruppen gehen und welche EntschlieBungen fiir die Weiterbehandlung der
Frage in Melbourne gefa3t werden.

9. Auslegung von Patentanspriichen; Frage 60 C
(P.RENFER)

Die «Initialziindung» flir die Untersuchung der Frage der Auslegung von
Patentansprichen erfolgte durch die finnische Landesgruppe und beruht auf
einem im Annuaire 1972/I, Seite 307, publizierten Bericht von Prof. B. Goden-
hielm. Darin wird die Anregung gemacht, es sei in Anbetracht der Uneinheit-
lichkeit der von Land zu Laund geltenden Gesetze und Gerichtspraxis eine allge-
meine Doktrin ber den Umfang des Patentschutzes und die Auslegung der
Anspriiche auszuarbeiten.

In Erfillung der Aufgabe hat die Arbeitsgruppe ihr Vorgehen wie folgt
abgesteckt:

1. Das Nahziel ist die Abklarung und Darstellung der heutigen Rechtslage in der
Schweiz und allenfalls auch die Formulierung von Verbesserungsvorschligen.
Dabei ist die Arbeitsgruppe zu folgendem provisorischem Teilergebnis
gelangt:
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a) Der Trend der BG-Praxis, iber den Wortlaut der Patentanspriiche hinaus
einen relativ grofien, der Grenze nach jedoch unbestimmten Schutzumfang
zuzulassen, wird begrufit.

Die in Richtung des allgemeinen Erfindungsgedankens (gemif3 deutschem
Recht) gehende Tendenz ist ebenfalls wiinschbar, ferner auch die Tatsache,
daf} auf das Verdienst des Erfinders Riicksicht genommen wird, was zu einer
Wechselwirkung zwischen Schutzumfang und technischem Fortschritt fiihrt.
(Zu beachten ist das Europatentgesetz, laut welchem der technische Fort-
schritt nicht mehr als Erfordernis fiir die Patentwiirdigkeit verlangt wird.)
Die Arbeitsgruppe steht noch im Begriff, sich tber gewisse Einzelfragen
konkrete Vorstellungen zu machen, insbesondere ob Art.53 PG eine blofie
Ordnungsvorschrift fir die Formulierung der Anspriiche darstellt oder auch
beziiglich des Schutzumfanges Geltung hat.

b) Es wird ferner erwogen, ob es die Schweizergruppe fur wiinschenswert
bzw. opportun erachtet, daf3 die Arbeitsgruppe neben der Darstellung der
heutigen Rechtslage sowie deren Kommentierung auch de lege ferenda
formelle und allenfalls materielle Vorschlage machen soll oder nicht. Dabei
wird in erster Linie an eine formelle Vereinheitlichung der verstreuten
Gesetzesbestimmungen zum Schutzumfang des Patentes (Art.60, 51 und
66 PG) gemacht.

¢) Andererseits ist sich die Arbeitsgruppe bewufit, dafl sich ihre Aufgabe
strikte auf das Thema von Schutzumfang und Geltungsbereich des Patentes
beschrankt. Deshalb miifite die zufolge der Patentnichtigkeitsfreudigkeit ge-
wisser Gerichte in die Diskussion geworfene Frage der Erfindungshohe einer
anderen, noch nicht geschaffenen Arbeitsgruppe vorbehalten bleiben.

2. Das Fernziel besteht gegebenenfalls in der Leistung eines Beitrages zu einer
zentralen Lésung mittels einer Resolution der AIPPI. Hiertiber kann aber die
Arbeitsgruppe noch keine konkreten Angaben machen. Es bestehen gewisse
Zweifel dariiber, ob eine solche ATPPI-Resolution iiber den Schutzumfang
den erwarteten Eindruck auf die mafigebenden Behérden und Gerichte auf
internationaler Ebene machen wird.

Das Studium der Arbeitsgruppe dauert an.

10. Protection internationale des appellations d’origine; question 62 B
(M.HooL)

Le Comité exécutif de PAIPPI a mis 4 I’ordre du jour de sa réunion de
Melbourne en 1974, la révision de 'arrangement de Lisbonne concernant la
protection des appellations d’origine et leur enregistrement international du
31 octobre 1958.
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Les indications de provenance et appellations d’origine jouent un réle
important dans 1’économie moderne et notre groupe se doit de contribuer au
renforcement de la législation internationale dans ce domaine.

Si la Suisse s’est abstenue jusqu’ici d’adhérer & 'arrangement de Lisbonne,
c’est notamment pour les raisons suivantes:

— L’appellation d’origine soumise a I’enregistrement doit avoir fait préalable-
ment 1’objet, dans le pays requérant, de dispositions législatives ou réglemen-
taires ou encore de décisions judiciaires. Or, le droit suisse ne connait pas
expressément la notion d’appellation d’origine mais uniquement celle d’indica-
tion de provenance {Art.18 et ss LMF).

— L’arrangement susmentionné donne aux membres la possibilité de refuser
leur protection, dans un délai déterminé, a une appellation d’origine sans laisser
au pays requérant, d’autres voies de recours que les voies judiciaires ou adminis-
tratives appartenant aux nationaux de ce pays.

La Suisse a dés lors préféré s’engager dans la voie des traités bilatéraux, dont
le premier fut conclu avec la République fédérale d’Allemagne (en vigueur
depuis le 30 aotit 1969). Ces traités ne se limitent pas aux seules appellations
d’origine, mais étendent leur protection aux indications de provenance, aux nom
géographiques et indications similaires.

Les traités bilatéraux ne représentent qu’une solution transitoire, jusqu’au
jour ot un arrangement multilatéral plus satisfaisant que ’arrangement de
Lisbonne pourra étre conclu. Cette solution n’exclut donc nullement la partici-
pation de notre pays a la révision de 'arrangement de Lisbonne auquel elle
pourrait finalement adhérer si de sensibles améliorations venaient a y étre
apportécs. Il importe dés lors que PAIPPI participe aux travaux entrepris en
vue de sa révision.



Gewerblicher Rechtsschutz
im Wandel gesellschaftlicher und wirtschaftlicher
Strukturen*

(. ALBRECHTSKIRCHINGER, Frankfurt a/Main

Historischer Riickblick

Es ist bedauerlich, daf3 die Geschichte des gewerblichen Rechtsschutzes
noch geschricben werden mull. Gern wiirde ich meine Austithrungen auf
eine historische Grundlagenforschung stiitzen, um daraus abzuleiten, wic
wir die nahe Zukunft des gewerblichen Rechtsschutzes beurteilen kénnen.
Einige bescheidene historische Reflektionen sind aber unerldBlich, um
dem Thema gerecht zu werden, und ich méchte Sie daher bitten, ein-
leitend einigen Bemerkungen zu folgen, die sich auf Tatsachen der Ver-
gangenheit aufbauen, die Ihnen allc bekannt sind.

Wenn wir uns dabei auf die Geschichte des Erfindungswesens, insbe-
sondere des Schutzes von Erfindungen und auch des geschriebenen Wortes
beschrianken, so gibt es Wurzcln, die bis in dic Anfidnge der Zeit riick-
reichen, die man das Privilegienzeitalter nennt. Diese Anfinge sollten
nicht in ihrer Bedeutung fiir die spatere Entwicklung verkannt werden,
wenn ich auf sie hier nicht eingehe. Wie aber auch auf anderen Gebieten
des Rechts bekommen die Begriffe klare Konturen von da an, wo die Aus-
iibung eines Gewerbebetriebes, die Grindung einer Gesellschaft, die Er-
langung eincs AusschlieBungsrechts nicht mehr im Ermessen der Obrig-
keit licgt, sondern wo gesetzliche Bestimmungen fiir alle den gleichen
Anspruch begriinden.

Die ersten Patentgesctze spiegeln auch die Motive wider, die fiir diesen
Wechsel mafBgeblich waren, wie etwa der Begriff

* Vortrag gehalten anliBlich der Generalversammlung der Schweizer Gruppe der
AIPPI am 9. Mai 1973 in Neuenburg.
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der «promotion of the useful arts»

der «protection of the first and truc inventor»

oder die Betonung des Eigentumsschutzes wie er in der Vokabel des
«propriété industrielle» zum Ausdruck gelangt.

Heute noch sind diese Zentralbegriffe fiir die Erlduterung und Recht-
fertigung des gewerblichen Rechtsschutzes maB3geblich. Denken wir etwa
an den Begriff der Offenbarung und die schnelle Bereicherung der Offent-
lichkeit anstelle der Geheimhaltung — oder an den Ansporn zur techni-
schen Leistung und an diec Theorie von der Belohnung des Erfinders.

Diese Entwicklung ist aber bekanntermafen nicht geradlinig verlaufen:

Gerade im 19. Jahrhundert, einem der bedeutendsten Abschnitte der
Industrialisierungsgeschichte, regen sich starke Krifte gegen den Er-
findungsschutz. Im Zcitalter der Theorie des Liberalismus und des Frei-
handels wird auch im Patent eine Schranke geschen, die den freien Wett-
bewerb hindert und dic es zu bescitigen gilt. Bezeichnend dafiir ist die
Entwicklung in den Nicderlanden, wo das im Jahre 1817 cingefiihrte
Patcentgesetz knapp 50 Jahre spiter wieder abgeschafft wurde. Erst von
1910 ab gibt cs wieder Patentschutz in den Niederlanden.

P.A.ZimmERMANN hat in sciner Schrift « Patentwesen in der Chemie»
eine ganze Reihe von Beispielen tiber dic Tendenz dieser Jahre gesammelt.
So hat etwa der Kongref3 deutscher Volkswirte 1863 Erfindungspatente
als schadlich fiir den allgemeinen Wohlstand verurteilt. In den Jahren
zwischen 1864 und 1868 kommt es zu Petitionen, in den deutschen Staaten
die bestehenden Gesetze iiber Erfindungspatente aufzuheben. In England
finden in der Zeit zwischen 1850 und 1873 mehrmals Untersuchungen
durch Parlamentsausschiisse und konigliche Kommissionen tber die
Wirkungen des Patentwesens statt.

Die Tatsache, daB3 schlieBlich doch im Jahre 1871 in Dcutschland ein
Patentgesetz geschaffen worden ist, kann nur dadurch erkliart werden,
daB3 zu dieser Zeit die Welle der Patentfeindlichkcit gerade im Abklingen
war.

Man kann also wohl aufgrund solcher Erfahrungen mit der Feststellung
nicht fehl gehen, daB die Ausgestaltung des Erfindungsschutzes schon in
der Vergangenheit stark von den Auffassungen tiber Wirtschaft, Politik
und Gesellschaft abhangig war. Kleine Verdnderungen in der Balance der
Auffassungen mogen oft den Ausschlag fiir weitreichende gesetzliche
Anderungen gegeben haben.

Ganz abgesehen davon wissen wir, daf cs bis hcute in der volkswirt-
schaftlichen Theoric keine Einmiitigkeit iiber den Wert oder Unwert des
Patentwesens gibt. Bezeichnend ist dic bekannte Studie Machlups, die zu
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dem Ergebnis kommt, die Frage lasse sich wissenschaftlich nicht klar be-
antworten. Der Boden der volkswirtschaftlichen Theorie ist daher zu un-
sicher, um ihn allein zum Ausgang politischer Entscheidungen auf dem
Gebiet des Patentwesens zu machen. Heute vielleicht noch mehr als frither
sind somit entscheidend die Postulate der praktizierten Wirtschaftspolitik,
wie sie aus bestimmten Sachverhalten und Sachzwiangen abgeleitet
werden. Wir wissen zur Geniige, welche Vielzahl von Postulaten ringsum
in der Welt auch dazu fithren, dic Gesctzgebung und Praxis des gewerb-
lichen Rechtsschutzes auszurichten. Einige dieser Postulate mégen zur
Illustration dienen:

Das Postulat des freien Warcnverkehrs im Gemeinsamen Markt fithrt
zu der umstrittenen Unterscheidung zwischen der garantierten Substanz
und der nicht immer garantierten Ausiibung eines gewerblichen Schutz-
rechtes.

Das Postulat ciner preisgiinstigen Arzneimittelversorgung fithrt zur
Beseitigung oder zur Einschrinkung des Pharma-Patents oder zur
Forderung des Verbots von Warcnzeichen fiir Arzneimittel.

Das Postulat des unzureichenden heimischen Industrialisierungsniveaus
fithrt zur Einfithrung des Ausiibungszwanges und zur Reglementierung
des Lizenzverkehrs.

Bestandsaufnahme der
gegenwiirtigen Situation

Damit sind wir auch schon mitten in der Bestandsaufnahme der Gegen-
wart. Versuchen wir, dic Situation in einer Art Momentaufnahme festzu-
halten, so kommt man nicht umhin festzustellen, daf sic in vieler Hin-
sicht positiv und beeindruckend ist. Dic internationale Grundordnung des
gewerblichen Rechtsschutzes, die Pariser Verbandsiibereinkunft, erweist
sich zwar in der Substanz nicht mehr als schr ausbaufihig. Sie ist jedoch
nunmehr fester Bestandteil der industrialisierten Welt geworden. Kenn-
zeichnend fiir diese Entwicklung und Renaissance ist die Umwandlung
des ehemaligen Biiros der vertragschlieBenden Staaten in eine Welt-
organisation fiir Geistiges Eigentum, die zum Initiator fiir vielfache
Aktionen und Anrcgungen geworden ist. Hervorstechendes Merkmal der
Verbandsentwicklung als weltweite Organisation ist zweifellos die Mit-
gliedschaft der Sowjetunion seit 1965. Damit und dank der Mitgliedschaft
anderer sozialistischer Staaten ist beziiglich der Grundsitze des gewerb-
lichen Rechtsschutzes die Briicke zwischen Wirtschaftssystemen vollig
verschiedener Struktur geschlagen.
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SchlieBlich sind wir Zeugen sehr bedeutsamer Entwicklungen der inter-
nationalen Zusammenarbeit bis hin zur regionalen Vereinhcitlichung wie
etwa Patent Cooperation Treaty, die europidischen Patentabkommen und
die Vorschldge eines Trade Mark Registration Treaty. Zumindest die
europdischen Patentabkommen, mit deren Zustandekommen wir jetzt fest
rechnen, sind ein epochales Ercignis der Geschichte des gewerblichen
Rechtsschutzes, von dem man noch vor kurzer Zeit nur triumen konnte.

Die Bestandsaufnahme wirc unvollstindig, ohne die Passivseite der
Bilanz aufzuzeigen, ndmlich die Patenterosion auf viclen Gebieten der
Technik in vielen Teilen der Welt und dies nicht nur in den Entwicklungs-
lindern. Ein eindrucksvoller Bericht dariiber, wie sich diese Erosion ins-
besondere auf dem Gebiet der pharmazeutischen Erfindungen darstellt,
ist vom Présidenten lhrer Landesgruppe, Herrn Dr. Jucker, fiir den
Kongre3 in Mexiko geschrieben worden und im Jahrbuch der AIPPI
1972/1 veroffentlicht. In diesem Bericht wird dankenswerterweise deutlich
darauf hingewiesen, daf3 diese Angriffe auf cin bestimmtes Gebict der
Technik notwendigerweise sich nicht darauf beschranken werden, son-
dern frither oder spiter in gleicher Weise allgemein zur Anwendung
kommen werden. Ebenso ist die Feststellung in dem Bericht sehr interes-
sant, daf} der Tcufelskreis dieser Erosion auf dem Gebiet der pharma-
zeutischen Erfindungen damit begonnen hat, daf in den sechziger Jahren
Grofibritannien die «Crown-Use Provisions» dazu verwandt hat, um
Arzneimittelsubstanzen beim Nachahmer und nicht beim Patentinhaber
billig einzukaufen.

Diese Beispiele der Erosion des Patentschutzes in den Entwicklungs-
landern sind so eindrucksvoll, daf3 Sie sich vielleicht die Frage gestellt
haben, warum ich si¢ nicht an den Anfang der Bestandsaufnahme gestellt
habe. Das hat aber einige Griinde.

Die Erosionsbeispicle sind Ihnen an sich alle geldufig, und wir geraten
manchmal in Gefahr, die groBe Linie des noch Anerkannten und Ausbau-
tahigen aus den Augen zu verlicren. Dazu kommt noch, dal3 wir nicht in
den Fehler aller Spezialisten verfallen diirfen, den Zusammenhang nicht
mehr zu tberblicken, in den Sondergebiete und Sonderinteressen gestellt
sind. Patentschutz, Warenzeichenschutz, diese Instrumente haben in unse-
ren Lindern geméf3 unserer Erfahrung ihren Nutzen bewiesen fiir die
Forderung der Innovation und fiir die optimale Ausgestaltung des Waren-
vertriebs. Hatten wir sie in gleicher Form eingesetzt und hitten sie sich
ebenso bewihrt, wenn sich unscre Industrialisierung und Entwicklung in
ganz anderem Rhythmus und in einer ganz anders gestalteten Umwelt
vollzogen hitte? In anderen Worten: Wir tun gut daran, die interna-
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tionale Lage des gewerblichen Rechtsschutzes als ein Teilproblem groSe-
rer Komplexe zu betrachtenwie etwa den Komplex des Technologietrans-
fers von der entwickelten zur weniger entwickelten Welt und den Kom-
plex der vielfaltigen Erscheinungsformen der international titigen groBen
Unternehmen.

Damit sind zwei neue Stichworte gegeben, die in der wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Struktur unserer Zeit eine Rolle spielen und auf die
ich noch zuriickkommen werde.

Zunichst will ich versuchen, diejenigen Gesichtspunkte des Wandels
herauszugreifen, die wohl am meisten auf die Entwicklung des gewerb-
lichen Rechtsschutzes ausstrahlen werden.

Schueller technologischer Wandel

Fangen wir mit dem an, was am einfachsten erscheint und offensichtlich
ist. Es handelt sich um zunehmende Geschwindigkeit der technologischen
Entwicklung. Sic wirkt sich aus in der Hiufung bedeutender Erfindungen,
in der Verkiirzung der Zeitspanne, die zwischen der Erfindung und der
eigentlichen Umsetzung der Innovation liegt; in der Tatsache, dal3 in
vielen Industrien Erfindungen schon im Abstand von 5-10 Jahren durch
neue und bessere obsolet werden, was wiederum auch die Kurzlebigkeit
vieler Patente zur Folge hat. Es ist dies eine Entwicklung, wie sic unsere
Welt braucht. Denn ohne erhebliche Leistungssteigerungen in der
Innovation wiirden wir nicht die Probleme l6sen konnen, die gelost wer-
den miissen, wenn das Leben auf diesem Planeten am Ende dieses Jahr-
hunderts noch friedlich und ertrdglich sein soll. Allein die Ernzhrungs-
situation, die Gesundheitsfiirsorge und die allgemeinen Versorgungs-
probleme der wachsenden Erdbevolkerung, der weltweite Energichaus-
halt und die UngewiBheit und mégliche Knappheit bedeutender Roh-
stoffquellen erfordern grofle technologische Spriinge.

Aus dieser Schnellebigkeit der Entwicklung lassen sich auch cinige
Forderungen fiir das Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes ableiten;
Forderungen in dem Sinne, dafl gewisse Anpassungen, wenn nicht schon
geschehen, als selbstverstdndlich zu betrachten wiren. Wir brauchen
nimlich funktionierende Patenterteilungssysteme — und dies gilt auch fir
andere gewerbliche Schutzrechte — wo sich die Erteilung der Schutz-
rechte nicht hinauszogert und deren Durchsetzung keine Schwierigkeiten
macht; kurz gesagt, ein effizientes System. Zu dieser Effizienz gehort auch
eine ausreichende technische und wissenschaftliche Dokumentation, um
die Entwicklungen iiberblicken zu kénnen, — und last not least kénnte
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wohl manche Vereinfachung und Modernisierung im materiellen und
prozessualen Teil unserer Gesetzgebung dazu dienen, diesen Anpassungs-
prozel3 zu vollziehen.

Neue geistige Stromungen
in Wirtschaft und Gesellschaft

Das zwecite Feld bedeutsamer Vereinbarungen, auf das ich zu sprechen
komme — und es handelt sich immer noch um Ereignisse sozusagen im
eigenen Hause — ist der Wandel der Werte und Auffassungen, denen im
Staat Wirtschaft und Gesellschaft gegeniiberstehen.

Man muf} zwar immer vorsichtig scin in der Beurtcilung seiner kono-
mischen und gesellschaftlichen Umwelt, denn zu leicht gerdt man in den
allgemeinen Fehler, der geordneten Welt der eigenen Jugend nachzu-
weinen und sich gegenseitig zu bestéitigen, da3 die Welt heute bestimmt
nicht mehr in Ordnung ist. Gering an Zahl sind die iiberragenden Ge-
stalten, die aus ihrer Situation heraus den Wandel der 6konomischen und
gesellschaftlichen Umwelt so klar erkennen und in die Zukunft projizieren
konnen, daf ihre Aussagen sich auch noch fiir die Nachfahren als richtig
erweisen. Denken wir etwa an Alexis de Toqueville, geboren im Ancien
Régime, Zeuge der groBicn Franzosischen Revolution und bis heute un-
itbertroffener Prophet der gesellschaftlichen Entwicklung der Vereinigten
Staaten.

Dennoch mochte ich die Behauptung aufstellen, daf sich bei uns heute
geistige Stromungen zeigen, die auf grundlegende und gesellschaftliche
Anderungen abziclen und dazu beachtliche Methoden und Taktiken ent-
wickelt haben, die nichts mit plumpem Revolutionsgebaren zu tun haben.
Ich muB} es bei der Aufzihlung ciniger Beobachtungen belassen, die wir
in der Bundesrepublik Deutschland machen kénnen; sie diirften trotzdem
cincr gewissen Verallgemeinerung zugdnglich sein, denn sie treten in
Nuancierungen und in verschiedenartiger Intensitit auch anderswo auf.
Deutschland, so scheint es mir, ist leider wicder im Begriff, zum Exerzier-
feld von gefdhrlichen Ideologicn zu werden. Ich gebrauche hier bewuBt
das Wort Exerzierfeld, obgleich ich betoncn mochte, daB3 der heutige
soziale Rechtsstaat und die Verwirklichung des parlamentarischen Sy-
stems in der Bundesrepublik Deutschland keine Analogie zu vorausge-
gangenen Epochen zulit und dies Gott sei Dank. Trotzdem aber dieses
Bild vom Exerzierfeld, weil ich damit zum Ausdruck bringen mochte, wie
sehr fiir den Fall ciner nichtorganischen und explosiven Entwicklung
solcher geistigen Strémungen das, was sich in der Bundesrepublik Deutsch-
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land abspielt, erncut zur Beunruhigung unsercr Welt beitragen kénnte.

Die geistigen Stréomungen, dic ich meine, betreffen die Stellung und
Orientierung des Menschen in einer Gescllschalt, die, um das Wort eines
bekannten Soziologen zu gebrauchen, cine schr offene Gescllschaft ge-
worden ist. Anzeichen dafiir sind die Autoritatsverluste. Man mul} sich
die Frage stellen, ob das bekannte Wort der vaterlosen Gesellschaft iiber-
haupt noch charakterisiecrend fiir unsere Situation ist; ob wir uns nicht
schon auf dem Weg in eine elternlose Gescellschaft befinden. In anderen
Worten: Wie sehr das stabilisierende Element des Elternhauses heute an
Bedeutung abgecnommen hat — ein Phdnomen, das wir im gesamten
schulischen und erzicherischen Bereich beobachten kénnen. Auch die
einstige Macht der Kirchen, die sie tiber die Menschen ausiiben konnten,
ist gebrochen. Theologische Aussagen und Dogmen sind relativiert.

Die Ausiibung von Herrschaft und die der Leitungsbefugnis in der ge-
sellschaftlichen und 6konomischen Umwelt wird nicht mehr als gott-
gegeben und selbstverstindlich akzeptiert; vielmchr wird die Frage nach
der Legitimation dieser Leitungsbefugnis gestellt. Und dics, meine Damen
und Herren, ist der eigentliche Kern dessen, was man heute unter gesell-
schaftspolitischer Betrachtungsweise versteht. Einc typische Forderung
der Gesellschaftspolitik ist die der Mitbestimmung im Betrich, im Unter-
nehmen und in der Gesamtwirtschaft. Unter der miBbrauchlichen Ver-
wendung des Begriffes «Demokratisierung» wird dic Ausdehnung der
Prinzipien, die die politische parlamentarische Demokratie ausmachen,
auf alle Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens propagiert, ganz
gleich, ob es sich um Erzichung, Universitédten, die Streitkrifte oder das
Beamtenstatut handelt. Dadurch werden natiirliche Freiheitsrdaume des
Menschen cingeengt, wie wir nur zu gut aus der Praxis aller totalitdren
Systeme in der langen Geschichte der Menschheit wissen. Der Riick-
schlag dieser miB3brduchlichen Verwendung des Begriffes Demokratisie-
rung — fast sollte ich sagen, der Pervertierung dicses Begrifles — auf den
Parlamentarismus sclbst wird nicht ausbleiben. Bezeichnend dafiir ist die
Diskussion um das sogenannte imperative Mandat. Auf der Ebene der
Kommunalpolitik erleben wir es bereits, daf mit dem Machtmittel des
imperativen Mandats versucht wird, diec von allen Biirgern gewihlten
Vertreter, die der gesamten Biirgerschaft gegeniiber verantwortlich sind
und als frei gewihlte Vertreter nur ihrem Gewissen verantwortlich sind,
den Direktiven von Parteitagsbeschliissen zu unterwerfen. Dies in der Tat
ist eine fiir die parlamentarische Demokratie tédliche Entwicklung.

Ich muB es mir hier leider versagen, die Entwicklung an den deutschen
Hochschulen oder die Auseinandersetzung um die Mitbestimmung und
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Unternehmensverfassung, sowie die dazu gehorigen Vorstellungen iiber
Vermégenspolitik auch nur beispielhaft anzufithren. An sich bedaure ich
dies, weil cs sehr dazu geeignet wire, den erstaunlichen Wandel an gesell-
schaftspolitischen Vorstellungen zu verdeutlichen. Aber Sie kénnten mir
mit Recht den Vorwurf machen, daf3 ich damit zu weit von dem eigent-
lichen Thema unserer heutigen Ausfithrungen abweichen wiirde. Aber
einem moglichen MiBverstindnis iiber die Genesis und die denkbaren
Ausweitungen dieser Stromungen mochte ich noch vorbeugen. Wir stehen
hier nicht einfach ciner Neuauflage des verstaubten Marxismus gegen-
iiber. Ist es doch gerade die Enttduschung iiber das Versagen, den
Sozialismus in den Oststaaten zu realisieren, die dem Neomarxismus west-
licher Pragung den Auftrieb verleiht. Es ist der Glaube an die Machbar-
keit des Paradis Terrestre, die Suche nach Utopie, die unsere Gesell-
schaftspolitiker befliigelt. Die Vorstellung, dal3 es nur gelte, einige Fehler
zu vermeiden, fithrt zu der neuen Konzeption des alten, so oft schon in
seinen gesellschaftlichen Prophetien als falsch tiberfithrten Marx. Es 148t
sich wohl nirgends — und dies méchte ich abschlieBend als Beweis an-
fithren — eine so vernichtende und &tzende Kritik tiber das kubanische
Experiment und tiber andere etablierte sozialistische Systeme finden, wie
in der linken gesellschaftspolitischen Literatur.

SchluBfolgerung:
Gewerblicher Rechtsschutz und Eigentum

Die SchluBfolgerung tiber diesen Exkurs tiber gesellschaftspolitische
Stromungen fiir unser Thema ist die: Die Funktion und die Schutz-
wiirdigkeit des Eigentums in Wirtschaft und Gesellschaft ist schwer ange-
schlagen. Zumindest die Ausiibung von Eigentumsrechten bestimmter
Art — Grund und Boden sowie Produktivvermdgen — wird zunehmend Be-
schrankungen ausgesetzt werden. Dies wird sich auch aufdie gewerblichen
Schutzrechte auswirken. Abgesehen von der Theorie der Sozialbindung
des Eigentums wird hier auch die Schranke der Wettbewerbsgesetz-
gebung, gesellschaftspolitisch gebraucht, zunehmend an Relevanz ge-
winnen.

Wettbewerb
Dieses Stichwort — Wettbewerbsgesetzgebung — gibt mir Gelcgenheit,

ein weiteres Feld der Spannungen und Verdnderungen in unserer Umwelt
kurz aufzuzeigen.
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Bei grober Betrachtung zerfallt die Welt in zwei Blocke wirtschaftlicher
Organisation. An dem einen Ende der Skala steht die perfekte Planwirt-
schaft, am anderen die Marktwirtschaft.

Die Planwirtschaft lebt von dem Irrglauben, Produktion und Vertei-
lung von Giitern und Dienstleistungen zum Wohle aller souverdn voraus-
planen zu konnen. Die Planer konnen dabel gar nicht anders als die
Bediirtnisse der Wirtschaftssubjekte und Verbraucher nach cigenem Er-
messen festzusetzen und dies oft noch nach totalitdren politischen Wert-
maflstiben.

Die Marktwirtschaft ist frei von diesem Irrglauben und Hochmut, be-
darf aber des Regulativs des Wettbewerbs. Dies ist vorteilhaft fir die Ver-
braucher und nicht immer bequem fir die produzierenden und verteilen-

“den Wirtschaftssubjekte.

Der perfekten Planwirtschaft ist wettbewerbliches Denken fremd, ja
sogar cin Storfaktor, und es erscheint unbestritten, dafl die perfekte Plan-
wirtschaft gegentiber marktwirtschaftlichen Systemen erschreckend
ineffzient ist.

Daraus ist fiir uns und fiir das heutige Thema folgende SchluBfolgerung
zu zichen: Auch im Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes miissen wir
uns positiv zum unbequemen Wettbewerb einstellen, ein Thema, auf das
ich spiter noch an anderer Stelle etwas ndher eingehen méchte.

Kernfrage:
Verhiltnisfzur unterentwickelten Welt

Ein weiteres Feld bedeutsamer Entwicklungen ist das Gefille zwischen
der industrialisierten und der unterentwickelten Welt. Hier scheint es mir
immer noch so zu sein, daB3 das bedrohliche Auseinanderklaffen noch
nicht zum Stillstand gekommen ist, ganz zu schweigen von dem Punkt der
Umkehr zu einer globalen Besserung der Verhiltnisse.

Ich glaube, ich kann es mir vor diesem sachkundigen Publikum er-
sparen, den Nachweis daftir zu erbringen, dal3 es zu den wichtigsten Auf-
gaben unserer Generation gehort, dieses Problem in seiner ganzen Be-
deutung zu erkennen und geeignete Losungsméglichkeiten auszuarbeiten.

Die Entwicklungsldnder sind angesichts ihrer Bevolkerungs- und Wirt-
schaftsprobleme gezwungen, den IndustrialisierungsprozeB durchzu-
machen. Sie haben keine andere Wahl. Sie haben auch nicht die Zeit, die
wir in Europa und Nordamerika dafiir aufwenden konnten, da sie unauf-
l6slich mit dem technischen und zivilisatorischen Stand der entwickelten
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Welt konfrontiert sind. Sie missen in vicler Hinsicht ganze Etappen des
Industrialisierungsprozesses tiberspringen und gleichzeitig alle sonstigen
grundlegenden Voraussetzungen in der ErschlieBung des Landes in der
Landwirtschaft, der Erzichung und Ausbildung erfiillen.

Es licgt auf der Hand, da3 der Technologietransfer und damit der ge-
werbliche Rechtsschutz in diesem ProzeB eine Schlisselstellung ein-
nehmen. Es wird dies nach meiner Meinung die gréfite Bewdhrungsprobe
iberhaupt sein, die uns Spezialisten auf dem Gebiet des gewerblichen
Rechtsschutzes tiberhaupt je gestellt worden ist. Die Frage ist aber, ob wir
dafiir schon ausreichend in unserer Mentalitit und in unseren Vorberei-
tungen geriistet sind. Gestatten Sie mir, da3 ich die Antwort darauf zu-
nédchst vorwegnehme:

Wir haben m.E. noch die Chance, die Prinzipien des gewerblichen -
Rechtsschutzes zur Losung dieses Weltproblems einzusetzen, wenn wir
erhebliche Anstrengungen unternchmen und zu Anpassungen bereit sind.
Nehmen wir aber diese Chance nicht wahr, so werden wir die Inter-
nationalitdt auf unserem Gebiet, die ich eingangs als positives Element in
der Bestandsaufnahme beschrieben habe, in jhrer Substanz aufs Spiel
setzen und auch die Brauchbarkeit dieser Prinzipien in unseren Heimat-
landern gleichermalien gefahrden.

Lassen Sie mich jetzt versuchen, dicse Auffassung zum Abschlufl durch
den Vortrag einiger Thesen zu erldutern und zu vervollstindigen.

Vorweg ist zu bemerken, daB3 der Technologietransfer nur ein Aspekt
der Entwicklungspolitik ist, wenn auch einer der wichtigsten. Wenn wir
aufgrund unserer Erfahrungen der Uberzeugung sind, daB der gewerb-
liche Rechtsschutz den Technologietransfer entscheidend férdern kann,
ja sogar fiir Innovation und wirtschaftliches Wachstum unerlaflich ist,
so sollten wir es uns zur Gewohnheit machen, wenigstens das Problem des
Technologietransfers immer in seiner ganzen Breite zu sehen. Die Be-
sorgnis um Patentgesetze und Warenzeichenschutz sowie Lizenzrege-
lungen ist ohne den Zusammenhang mit Wetthewerbspolitik, Investi-
tionen und den Problemen der verbundenen internationalen Unter-
nechmen ein nur bruchstiickhaftes Unterfangen. Wenn wir uns nur als
Fachspezialisten auf diesem Gebiet betdtigen, konnen wir die Situation
nicht ausreichend mitgestalten, und manches Notwendige wiirde unter-
bleiben oder scheitern.

Die bestehenden internationalen Vereinbarungen, insbesondere die
Pariser Verbandsiibereinkunft, enthalten eine Reihe von Ansatzpunkten
zur Losung des Problems. Die vorhandenen Moglichkeiten sind aus-
schopfbar, und in diesem Zusammenhang ist auf die Resolutionen der
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AIPPI-Kongresse von Tokio und Mexiko zu verweisen. Da sic ausbau-
fahig sind, missen wir aber zusdtzliche Initiativen ergreifen, insbesondere
aus der Sicht der europdischen Industricstaaten, um mit der nétigen
Schnelligkeit und Effizienz zu wirken. Denn auf den schwerfilligen
Mechanismus weitgespannter internationaler Vereinbarungen kénnen
wir uns bei der Losung dieses Problems nicht mehr allein verlassen.

Wichtig scheint mir zu sein, dafl wir die Erkenntnis gewinnen, dafl vom
Psychologischen her geschen die Zeit der harten Konfrontation zwischen
Industrieldndern und Entwicklungslindern sich wohl im Abklingen be-
findet. Die Entwicklungsldander wissen, daB sie zur Losung ihrer Probleme
der Kooperation mit den Industrielandern dringend bediirfen, und haben
eine cindeutige Priferenz fiir die Zusammenarbeit mit Industrielindern,
die ein effizientes Wirtschaftssystem aufweisen.

Auf der Basis dieser Vorbemerkungen kommt es nun meiner Ansicht
nach im Detail auf folgende Probleme an:

Zuniachst zur Frage der technischen Dokumentation und Ausbildungs-
hilfe:

Ein groBes Bediirfnis der Entwicklungsldnder auf diesen Gebieten ist
vorhanden. Dies kam deutlich bei dem ersten Entwurf der WIPO iiber
cine Patent Licensing Convention zum Ausdruck und wird nun in den
sich anbahnenden Diskussionen innerhalb der WIPO seine Fortsetzung
finden. Die Schwierigkeiten auf diesem Gebiet sind zweifacher Art. Zu-
nichst fehlt es in vielen Entwicklungslindern an der notwendigen Be-
standsaufnahme. Eine solche Bestandsaufnahme ist aber Voraussetzung
fiir den Einsatz der technisch und Skonomisch sinnvollsten Mafnahmen.
Sodann steht fiir die Geberseite das Problem, Spreu vom Weizen zu
scheiden und geeignete Institutionen fiir den Informationsaustausch zu
schaflen. Das Problem ist losbar; aber es erscheint mir zweifelhaft, ob die
Industrieunternehmen, die iiber den eigentlichen wichtigen Schatz an
Kow-how verfiigen, hier initiativ werden konnen. Hier bedarf es wohl der
Schaffung gewisser Einrichtungen aufgrund internationaler und staat-
licher Initiative.

Hingegen ergeben sich fiir Unternehmen weitaus bessere Moglichkeiten
direkter Hilfe auf dem Gebiete der Ausbildung, insbesondere in der
Forschung und Anwendungstechnik.

Hier ist Raum fiir Privatinitiative, und wir sollten uns Gedanken
dariiber machen, in welcher Weise durch cine konzertierte Aktion inter-
national geseheninnerhalb bestimmter Industriezweige oder auch dartiiber
hinaus hier wirklich schnell geholfen werden kann. Modellbeispiele sind
vorhanden, und wir missen diese Moglichkeiten weitaus besser wahr-
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nehmen. Auf diesem Gebiete kann ohne komplizierte Institutionen sehr
viel Gutes getan werden.

Im Zuge solcher Tétigkeiten miissen wir aber auch besorgt sein, auf die
Entwicklungslander einzuwirken, daf3 sie nicht Fehler unserer eigenen
Industrialisierungsgeschichte wiederholen. Hicrzu gehért zum Beispiel,
dal3 wir schon jetzt in den Entwicklungslindern Verstindnis fur die
Probleme des Umweltschutzes erwecken, damit nicht in einem spéteren
Zeitpunkt sie in der gleichen unerwarteten Weise und so unvorbereitet
wie wir von diesem Problem iiberfallen werden.

Es bedarf auch erheblicher Anstrengungen, ein Klima des Vertrauens
und der guten Partnerschaft zu schaffen, das es erlaubt, z. B. darauf hin-
zuweisen, dalB3 nationalokonomische Autarkie, die Abschniirung von
Markten und der Ausschlufl des Wettbewerbs auch fur die Wirtschaft der
Entwicklungsldnder schidlich sein werden. Wir sollten uns daher nicht
scheuen, den Entwicklungslindern beim Aufbau einer aktiven Wettbe-
werbspolitik unterstiitzend zur Seite zu stehen. Um in diesen Bemithungen
glaubhaft zu sein und das Klima des Vertrauens zu schaffen, bedarf es
auch unserer Bercitschaft, die Voraussetzungen dafiir zu legen, dal}
zwischen den Partnern der Entwicklungslinder und der Industrielinder
eine equality of bargaining power entsteht. Dazu kénnte man sich ver-
schiedene Hilfsmittel einfallen lassen, etwa fiir den Bereich der Lizenzver-
handlungen. Gelingt uns dies nicht, so werden wir immer haufiger in den
Strudel staatlicher Reglementierungen gerissen werden. Und wir miissen
aufgrund unserer eigenen Erfahrungen in Europa und Nordamerika
darauf bedacht sein, dal3 wir im weitestmoglichen Umfange autonome
Losungen der Selbstverwaltung anbieten und nicht auf staatlichen Ein-
griff und Reglementierung warten oder dies gar provozieren.

Aber das Hauptproblem diirfte im Bereich der finanziellen und kom-
merziellen Interessen Hegen, und wir kénnen uns aus der Betrachtungs-
weise des gewerblichen Rechtsschutzes nicht entziehen, dieses heikle
Thema anzupacken.

Der Hauptbeitrag der Privatwirtschaft fur die Entwicklungslander wird
von international titigen Unternchmen geleistet. Ich will hier nicht auf
die Frage der Definition des sogenannten multinationalen Unternehmens
eingehen. Sie wissen nur zu gut, was damit gemeint ist. Es handelt sich
um verbundene Einheiten, deren Starke und Leistungsfdhigkeit eng mit
dieser Struktur verbunden ist. Ihre Funktion ist natiirlich nicht die eines
Wohlfahrtsinstituts. Sie haben ihre Verantwortung gegeniiber den
Kapitalgebern und anderen Gruppen, deren Existenz von der Leistungs-
fahigkeit des Unternchmens abhidngig ist; in diesem Zusammenhang ge-
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sagt, nicht zuletzt auch die Verantwortung gegeniiber den ecigenen
Arbeitnechmern. Es 1st daher natiirlich, daf3 sie Gewinnchancen auch in
den Entwicklungsldndern wahrnehmen miissen und ihre dortigen Investi-
tionen selbstverstindlich nach Rentabilitdtsgesichtspunkten ausrichten
miissen und daf3 sie weiterhin bestrebt sein miissen, die Vorteile eines
echten internationalen Verbundes wahrzunehmen.

Sie wissen aber, daB3 gerade diese Unternehmen in das Kreuzfeuer einer
heftigen internationalen Kritik geraten sind. Diese Kritik hat nicht zu-
letzt ihren Ursprung auch in unsereren eigenen Lindern. Den multi-
nationalen Unternchmen wird vorgeworfen, dal3 sie in ithrem Finanz- und
Wettbewerbsverhalten sich nationalen Kontrollen entzichen kénnen, ja
daB sic sogar in der Lage sind, die monetdre Politik der Regierungen zu
uberspielen. Regierungen und Gewerkschaften — die letzteren spielen eine
besonders aktive Rolle in dem Feldzug gegen die multinationalen Unter-
nehmen — fordern effektive und international abgestimmte Kontrollen.
Die an der Diskussion beteiligten Regierungen der Entwicklungstander
sorgen dafiir, daf3 auf internationalen Konferenzen die Rolle der multi-
nationalen Unternchmen beim Technologietransfer kritisch untersucht
wird, und fordern entsprechende Einschrankungen der Autonomie dieser
Unternchmen bei ithren Aktivititen in den Entwicklungslandern.

Es ist daher Zeit, in unseren eigenen Reihen dariiber nachzudenken,
was wir selbst tun kénnen, um solche Androhungen der Reglementierung
zu vermeiden. Die Zeit dafiir ist insofern noch giinstig, daf3 die Entwick-
lungsldander sich dariiber im klaren sind, da8 sie bei der Zusammenarbeit
mit den Industricldndern gerade auf die Mithilfe der multinationalen
Unternchmen angewiesen sind. Wir sollien dabei beachten, da3 unter
Beriicksichtigung der hochentwickelten Wettbewerbsgesetzgebung in
unseren Lindern ohnehin keinerlei Tabus mehr bestehen und wir bereits
mitten in der Diskussion iiber das Problem der Verrechnungspreise sind,
die zwischen der Mutter und den Téchtern international verbundener
Unternehmen Anwendung finden. Ungeachtet der industriellen Arbeits-
teilung, die in schr effizienter Weise innerhalb dieses Verbundes von
Unternehmen praktiziert wird, sind die Vorstellungen zu berticksichtigen,
die besonders in den Entwicklungsidndern beziiglich der Finanzierung
und Investitionen von dort tiatigen Tochtergesellschaften entwickelt wer-
den. Da die Tendenz langfristig geschen mehr und mehr auf staatliche
Reglementierung hinauslduft und dies auch empfindliche Auswirkungen
auf das Patentwesen und Warenzeichenwesen haben wird, miissen wir die
kommerzielle und finanzielle Seite innerhalb des Technologietransfers
entsprechend berticksichtigen. Geschieht dies nicht, so sind mogliche Aus-
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wirkungen negativer Art weit iber das engere Gebiet des gewerblichen
Rechtsschutzes hinaus zu erwarten. Soweit in den Entwicklungslindern
wenigstens noch in Ansdtzen die Bereitschaft besteht, marktwirtschaftliche
Grundsitze anzuerkenncen, so werden diese wohl in Gefahr geraten, von
planwirtschaftlichen Vorstellungen iiberfliigelt zu werden. Auch die
privaten Investitionen der Industrie in den Entwicklungslandern werden
dann nicht mehr ohne weiteres als eine Begriindung fiir einen dauerhaften
Eigentumsanspruch anerkannt werden.

Bei dieser Betrachtung sind autonome MafBnahmen der Industrie der
entwickelten Welt zu beflirworten; diese aber setzen cin gewisses Um-
denken und in mancher Hinsicht auch méglicherweise eine Selbstbe-
schrankung voraus. Ein solches Konzept mag bei gewohnter Betrachtungs-
weise als 6konomisch nicht sinnvoll und daher vielleicht zu revolutionar
erscheinen. Wir stehen aber meiner Ansicht nach vor der Frage, ob wir
zur Erhaltung unserer internationalen Leistungsfahigkeit und auch zum
Wohle der Industrieentwicklung anderer Linder nicht solche Uber-
legungen ernsthaft untersuchen und in geeigneter Weise in die Tat um-
setzen sollten. Die Gefahr ist zu groB3, dal durch das Festhalten an durch-
aus bewdhrten Prinzipien unserer eigenen Vorstellungswelt wir nicht
mehr die wirklich entscheidenden Vorteile unseres Wirtschaftssystems
international zur Geltung bringen kénnen.



Schweizerische Rechtsprechung

Tromas RUEDE, Ziirich

(Mitarbeiter JacQues GUYET, Genéve)

I. Patentrecht

PatG Art.7

Zum Begriff der Neuheit: Keine neue Lrfindung liegt nur dann vor, wenn sdmi-
liche Merkmale des Patentanspruches in ein und derselben bekannten Ausfiihrung
nachweisbar sind.

Notion de la nouveauté: on ne peut nier la nouveauté de I'invention que lorsque
tous les caractéres de la revendication se retrouvent dans une seule et méme exécution
connue.

PMMBI 1972 1 71f., Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerde-
abteilung vom 6. November 1972 1.S. United States Time Corp. gegen
den Entscheid der Vorprifungssektion II.

PatG Art.7

Die Neuheit ist zu bejahen, wenn keine Veriffentlichung simtliche Merkmale der
Erfindungsdefinition enthélt, wobei die zur Definition im Patentanspruch verwen-
deten Ausdriicke in der Entgegenhaltung nicht wirtlich enthalten zu sein brauchen.
Ein Oberbegniff ist fiir die einzelnen Gattungsbegriffe, die er einschliefit, nicht
neuheitsschidlich.

La nouveauté est admise lorsqu’aucune des antériorités ne renferme tous les carac-
téres de la défimition de invention; il n’est évidemment pas nécessaire que les
expressions utilisées dans la revendication se retrouvent lextuellement dans une
antériorité.

Un terme générique n’antériorise pas les termes spécifiques particuliers qu’il
recouvre.



— 36 —

PMMBI 1972 T 72, Auszug aus dem Entscheid der I. Beschwerde-
abteilung vom 30. Oktober 1972 i.S. Vetsch gegen den Entscheid der
Vorpriifungssektion I.

Aus den Erwdgungen:

Die Neuheit ist zu bejahen, wenn keine Vorverdffentlichung fiir sich allcin gelesen
samtliche Merkmale der Erfindungsdefinition enthdlt (PMMBI 1962 1 46, Erw.2a),
wobel es aber nicht darauf ankommt, ob dort alle im Patentanspruch stehenden, zur
Definition herangezogenen Ausdriicke oder ihre Synonyme vorkommen, sondern da@3
bei der Lektiire im Sinnzusammenhang auch ihre gleiche Bedeutung wie fiir die zu ver-
gleichende technische Lehre erkennbar ist.

Zur britischen Patentschrift ist zundchst zu bemerken, dal der Oberbegriff «pile
webs» nicht allein figuriert, sondern unmittelbar anschlieBend durch dic Angabe
«which have been woven or knitted» prazisiert wird und daf} es nicht statthaft ist, den
Oberbegriff vom Beitext loszultsen, wie es der Priifer tat. Die britische Patentschrift ist
unmifBverstdndlich auf gewobene oder gewirkte Florbahnen beschriankt. Aber selbst
wenn dies nicht der Fall wire, kénnte der Oberbegriff’ «pile web» nicht als Vorweg-
nahme von Nadelflorgeweben, die er einschliet und so «im Bekannten enthilt», gelten,
da diese Art Ausgangsmaterial der dlteren Schrift nicht zu entnehmen ist, was zur Be-
jahung der Neuheit geniigt. So wire etwa auch z. B. der Nachweis, daf3 es bekannt war,
ein ganz bestimmtes Textilerzeugnis aus «Synthesefasern» herzustellen, keine Vorweg-
nahme der Lehre, das gleiche Erzeugnis aus Polypropylenfasern anzufertigen. Ein
Oberbegriff ist fir die einzelnen Gattungsbegriffe, die er einschlieBt, nicht neuheits-
schidlich, auch wenn, je nach Anzahl und Verschiedenhcit der darunter fallenden
Species die Auswahl der cinen oder anderen mehr oder weniger nahegelegt sein kann...

PatG Art. 77

Im Verfahren betreffend vorsorgliche Mafinahmen trifft den Gesuchsgegner die
Beweislast fiir die behauptete Nichtigheit des Klagepatentes. Die blofie Glaub-
haftmachung der Nichtigheit genigt zur Verweigerung bzw. Aufhebung der
Mafinahme nicht; die Nichtigkeit mufy sich vielmehr mit Sicherheit aus den Akten
ergeben.

Dans la procédure sur mesures provisionnelles, le fardeau de la preuve incombe au
demandeur qui allégue la nullité du brevet. Il ne suffit pas, pour refuser ou annuler
la mesure provisionnelle, que la nullité ait été rendue vraisemblable; il faut, au
contraire, que la nullité résulte avec certitude du dossier.

SJZ 69 (1973) S.108f., Urteil der I1. Zivilkammer des Obergerichtes
des Kantons Ziirich vom 13. Mirz 1973.

Aus den Erwdgungen:

Nach Art. 77 Abs. 2 PatG sind im Patentverletzungsproze3 vorsorgliche Maf3nahmen
zu treffen oder aufrechtzuerhalten, wenn der Antragsteller glaubhaft macht, da3 die
Gegenpartei eine gegen das Gesetz verstoBende Handlung begangen hat oder vorzu-
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nehmen beabsichtigt und daf3 ihm daraus ein nicht leicht zu ersetzender Nachteil droht,
der nur durch eine vorsorgliche Maf3inahme abgewendet werden kann.

Die Beklagten begegnen dem MaBnahmebegehren mit der Einrede, das schweizeri-
sche Patent Nr.327418, das nach der Behauptung der Klidgerin durch das Inverkehr-
bringen des von der Beklagten 2 hergestellten Retarders in der Schweiz verletzt werde,
sei mangcls Neuheit und Erfindungshéhe nichtig. Hiefiir sind sie entgegen ihren Aus-
fithrungen in der Rekursantwortschrift beweispflichtig. Theorie und Praxis leiten ein-
hellig und seit jeher aus der Erteilung des Patentes die Vermutung ab, dal3 dieses zu
Recht bestehe (vgl. Komm. Buum/Peprazzing Bd. I, S. 176 mit Hinweisen; TROLLER,
Immaterialgiiterrecht, Bd.I, S.607; EncLErT, Materiellrechtlich begriindete Voraus-
setzungen zum Erlaf3 vorsorglicher Maflnahmen gemi3 Art. 77 Patentgesetz, im S]JZ 66,
S.371; GULDENER, Beweiswirdigung und Beweislast, S.42; BGE 94 I 11). Sie ergibt sich
zwar weder aus einer ausdriicklichen Bestimmung im Patentgesetz noch — bel unge-
priiften Patenten — aus Art.9 ZGB. Es ist indessen eine mit der Patenterteilung ver-
bundene gewohnhcitsrechtliche Beweisvermutung anzunchmen. Nach TRoLLER (a.a.O.)
erschien diese den Redaktoren des ncuen Patentgesetzes als so selbstverstandlich, daB sie
es gar nicht fur nétig fanden, sie im Gesetz zu erwdhnen. Die Auffassung, daf3 nicht der
Patentinhaber den Rechtsbestand des Patentes, sondern der Patentgegner dessen Nich-
tigkeit darzutun hat, findet ihre Rechtfertigung darin, dafl die Entstehung von Rechten
oder Rechtsverhiltnissen nur verneint werden darf, wenn rechtshindernde Tatsachen
feststehen, und daf3 somit die Beweislast fiir diese Tatsachen die Partei trifft, die das
Entstandensein des Rechtes bestreitet (vgl. GuLpENER, a.a.O. S.27 und 34f.). Sofern
Nichtigkeit des Patentes wegen fehlender Neuheit behauptet wird, wiirde die von den
Beklagten angenommene Beweislastverteilung zudem dazu fithren, daf8 der Patent-
inhaber den negativen Bewecis erbringen miiite, daB3 der Gegenstand des Patentes im
Zcitpunkt der Anmeldung nicht schon bekannt gewesen sel.

Festzuhalten ist auch an der Rechtsprechung der ziircherischen Gerichte, wonach im
Verfahren betreffend vorsorgliche MafBnahmen die bloBe Glaubhaftmachung der
Nichtigkeit des Klagepatentes zur Verweigerung bzw. Aufhebung der Mallnahme nicht
geniigt, die Nichtigkeit sich vielmehr mit Sicherheit aus den Akten ergeben muf3. Diese
Auffassung wird von der herrschenden Lehre geteilt (Komm. Buum/Peprazzing, Bd. I11,
Anm.3 zu Art.77 PatG, S.651; TrorLLER, Immaterialgiiterrecht, Bd.II, S.1203).
Letzterer fihrt hiezu aus, der Gesuchsgegner kénne sich nicht damit verteidigen, dafl er
seinerseits glaubhaft mache, das angerufene AusschlieBlichkeitsrecht bestche nicht zu
Recht, sondern er kénne die Rechtsvermutung, die mit dem Eintrag im Register ver-
bunden sei, auch im Verfahren betreffend vorsorgliche MaBnahmen nur dann zerstéren,
wenn sich die Nichtigkeit aus den Akten zwingend ergebe. Im Entscheid 94 I 11 hat das
Bundesgericht zwar festgestellt, wer eine patentierte Erfindung nachmache, ohne «be-
welsen oder mindestens glaubhaft machen » zu kénnen, daf das Patent nichtig sei, habe
es nach dem Willen des Art. 77 PatG hinzunchmen, da3 ihm der Richter die weitere
Nachmachung vorldufig verbiete. In jenem Falle hatte sich aber das Bundesgericht mit
der Frage, ob im MaBnahmeverfahren schon die Glaubhaftmachung der Nichtigkeit des
Patentes geniige, gar nicht auseinanderzusetzen. Der zitierten Stelle kann daher keine
entscheidende Bedeutung beigemessen werden. Sie ld8t erkennen, dafl auch nach
hochstrichterlicher Auffassung die Beweislast dem Patentgegner obliegt, laBt im tibrigen
jedoch offen, ob die Nichtigkeit bewiesen oder lediglich glaubhaft gemacht werden
miisse.
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II. Muster- und Modellrecht

Rechtswirkungen einer Verwarnung auf Kaufvertrag

Ein Kaufvertrag hat nicht schon deshalb einen unmdiglichen oder widerrechtlichen
Inhalt, weil der Kaufsgegenstand — hier eine Polstergarnitur — allenfalls ein
schutzwiirdiges Muster- und Modellrecht eines Dritten verletzt.

Der Kdufer kann sich auch nicht auf Tduschung oder Irrtum berufen, wenn er
vom Verkdufer vor Vertragsschluf auf die Geltendmachung von immateriellen
Schutzrechten des Dritten aufmerksam gemacht worden ist oder sonstwie darum
gewufit hat, dies selbst dann nicht, wenn der Dritte den Kaufer fiir den Fall der
Einfubr und den Wiederverkauf des Kaufsgegenstandes verwarnt und ihm mit
Beschlagnahmung der einzufiihrenden Ware gedroht hat.

Werden durch die Ewnfuhr und den Wiederverkauf immaterielle Schutzrechte
Dritter verletzt, so fallen die Einrede des nicht erfiillten Vertrages und Gewdihr-
leistungsanspriiche wegen Sachmdngeln in Betracht. Voraussetzungen fiir derven
Geltendmachung. )

Un contrat de vente n’a pas un contenu impossible ou contraire & la loi, unique-
ment parce que [’objet de la vente — en Pespéce un groupe de meubles de salon — lése
éventuellement un dessin ou un modéle valable d’un tiers.

L’acheteur ne peut pas invoquer Uerveur ou la tromperie, lorsque le vendeur lui a
signalé que des tiers se prevalent de dvoits immatériels, avant la conclusion du
contrat, ou s’il a été au courant de la chose d’une autre maniére. Il en va de méme
lorsque le tiers a adressé une mise en garde & I acheteur pour le cas de Iimportation
et de la revente de ’objet et I’a menacé d’une saisie de la marchandise & importer.
Lorsque des droits immatériels de tiers sont lésés par Iimportation et la revente,
cest Uexception de 'inexécution du contrat et la garantie en raison des défauts de la
chose qui entrent en ligne de compte.

SJZ 69 (1973) S.188 1., Urteil des Handelsgerichts des Kantons Ziirich
vom 8.Februar 1973.

Die Z. AG, Zirich, bestelltc anfangs Februar 1969 bei der E. A/S,
Kopenhagen, 113 Hochlehner und Hocker des Modells P. fiir die Aus-
stattung des Hotels A. in Ziirich; drei weitere Garnituren waren ihr als
Muster gelicfert worden. Schon zuvor hatte die St. & Co. die E. A/S
darauf aufmerksam gemacht, das Modell P. komme ihrem Modell K.,
das von ihr im Jahre 1966 international hinterlegt worden sei, sehr
nalie. Als sie vom Abschlufl des Kaufvertrages zwischen den Vertrags-
partcien erfuhr, verwarnte sie beide Parteien wegen Verletzung ihrer
Schutzrechte und drohte mit der Beschlagnahmung der Polstergarni-
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turen bei deren Einfuhr. Die Z. AG erklirte daraufhin «Riicktritt vom
Kaufvertrag aus wichtigen Griinden» und verweigerte die Bezahlung
des von der E. A/S wegen Nichterfilllung des Vertrages geforderten
Schadenersatzbetrages. Im Prozel machte sic Nichtigkeit des Kauf-
vertrages wegen Unmoglichkeit und Widerrechtlichkeit geltend. Weiter
berief sie sich auf Tduschung und Irrtum, wobei sie im besondern vor-
brachte, die E. A/S habe sic iiber die Inanspruchnahme von immateriel-
len Schutzrechten durch die St. & Co. nicht aufgekldrt. SchlieBlich
erhob sie die Einrede des nicht erfiillten Vertrages und machte An-
spriche aus Rechts- und Sachgewihrleistung geltend. Das Handels-
gericht gelangte nach Durchfithrung eines Beweisverfahrens zum
Ergebnis, der Einkdufer der Beklagten, V.N.; sei vom Vertreter der
Kligerin, T.Sv., vor und bei Einleitung der Vertragsverhandlungen
tiber die nach Ansicht der Kldgerin unbegriindeten Einwande seitens
der St. & Co. gegen den Vertrich des P.-Sessels in der Schweiz wegen
behaupteter Ahnlichkeit bzw. Ubercinstimmung mit dem Modell K.
der St. & Co. in Kenntnis gesetzt worden. Es wies die Einwidnde der
Beklagten aus folgenden Erwidgungen zuriick:

Mit Bezug auf die Giiltigkeit des Vertrages wendet die Beklagte ein, der zwischen den
Parteien abgeschlossene Kaufvertrag habe deshalb, weil er immatcrielle Giiterrechte
(Urheber-, Muster- und Modellrechte) von St. & Co. verletze und daher auch wett-
bewerbswidrig sei, einen unméglichen und/oder widerrechtlichen Inhalt im Sinne von
Art.20 OR. Dies trifft keinesfalls zu.

GemiB Art. 184 OR hat der Verkaufer dem Kiufer das Eigentum an der verkauften
Woare zu verschaffen. Nach Auffassung der Beklagten soll die Erfiillung dieser Leistungs-
pflicht deshalb unméglich sein, weil St. & Co., gestiitzt auf ein ihr zustehendes im-
materielles Giiterrecht gegeniiber den Vertragsparteien, einen ausschlieBlichen Unter-
lassungs- und Beseitigungsanspruch geltend machen kann bzw. weil die Kldgerin nicht
in der Lage gewesen wire, der Beklagten ein freies Verfiigungsrecht iiber die P.-Sessel
einzurdumen und diese durch Rechte von St. & Co. am freien Wiedcrverkauf gehindert
gewesen ware.

Hierbei handelt es sich aber allenfalls um einen Mangel, wobel in diesem Zusammen-
hange dahingestellt bleiben kann, ob um eincn Rechts- oder Sachmangel (Art. 192 oder
197 OR). Selbst wenn ein solcher Mangel, falls er vorhanden war, bei Vertragsabschluf3
praktisch unbehebbar gewesen sein sollte — an sich hitte die Klagerin bei St. & Co. noch
ein Lizenzrecht erwerben kénnen —, so war die Leistung deswegen nicht unméglich im
Sinne von Art.20 OR. Der dieser Gesetzesvorschrift zugrunde liegende alte Rechtssatz
«impossibilium nulla obligatio» ist auf diejenigen zu beschrianken, die wegen ihrer Un-
moglichkeit schlechterdings unverniinftig und nicht schutzwiirdig sind. Dies trifft bei
einer «nur» mangelhaften Leistung nicht zu (von Tunar/SiecwarT, Bd. I, S.245 unten).
Eine zu Unrecht erfolgte Beschlagnahmung wire auf Gefahr des Kiufers gegangen
(Art. 185 OR); fur cine wegen Verletzung immaterieller Giiterrechte eines Dritten zu
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Recht erfolgte Beschlagnahmung hitte aber die Kligerin als Verkauferin einzustehen
gchabt (BGE 44 II 400).

Der abgeschlossene Kaufvertrag vom Januar 1970 ist sodann auch nicht deshalb
widerrechtlich, weil die Kligerin bei dessen Abschluff oder Erfiillung allenfalls im-
materielle Giiterrechte von St. & Co. verletzt hat. Die Einfuhr von gekauften Gegen-
stinden, ja schon der Abschluf} eines Vertrages hieriiber, kann allerdings die Beteiligten
der zivil- und strafrechtlichen Verfolgung aussetzen, wenn die verkaufte Sache eine
Nachmachung oder Nachahmung eines nach Urheber-, Muster- und Modell- und Wett-
bewerbsrecht geschiitzten Gegenstandes ist (Art.52/54 URG, Art.24 Ziff.2 MMG,
Art. 13 lit.d UWG). Das Verbot richtet sich jedoch in erster Linie gegen den hier aus-
lindischen Verkdufer und Absender und nicht gegen den inlindischen Kiufer und
Empfanger. Unter besondern Umstinden kann zwar der Empfanger als Anstifter bei
der unerlaubten Handlung mitwirken. Ein solch vorsitzliches Zusammenwirken
konnte den Vertrag oder die Einfuhr eines unzulissig nachgemachten oder nachge-
ahmten Gegenstandes widerrechtlich machen (in diesem Sinne voN TuHR/SIEGWART,
Bd.1, S.236, Ziff. 1I1/1, und der in SJZ 1950, S. 380, zitierte Entscheid). Vorliegend kann
aber nicht angenommen werden, die Beklagte wolle behaupten, sie habe absichtlich an
einer Verletzung von Schutzrechten zum Nachteil von St. & Co. mitgewirkt: dies wider-
spriache ihrem eigenen Standpunkte. Auch wenn sie, worauf noch zu sprechen kommen
sein wird, um Anspriiche von St. & Co. gewuBt haben sollte, so bedeutet dies nicht, sie
habe absichtlich deren Schutzrechte verletzen wollen. Sie kann eine solche Verletzung
in guten Treuen ausgeschlossen haben. Denkbar ist aber auch, daf3 sie einfach das Risiko
der Einfuhr und damit eine allfillige Auseinandersetzung mit St. & Co. auf sich ge-
nommen habe. Deswegen war aber der abgeschlossene Kaufvertrag mit der Kligerin
nicht widerrechtlich; andernfalls kénnten bei einer ungerechtfertigten Verwarnung
durch einen Dritten keine Geschifte mehr getitigt werden.

(Ausfiihrungen dariiber, daf3 die Méglichkeit der Verletzung von Schutzrechten dem
Angestellten der Beklagten V.N. und damit ihr selbst schon frither bekanntgegeben
worden ist.)

Bei dieser Sachlage kann nicht von einem arglistigen Verschweigen von Schutzrechten,
die dem Vertrieb des P.-Sessels in der Schweiz entgegengestanden hitten, durch T. Sv.
bzw. die Klagerin gesprochen werden. Ohne Zweifel war die Kligerin gegeniiber der
Beklagten an und fir sich zur Aufkliarung verpflichtet, sofern dem Vertrieb ihres Sessels
in der Schweiz gewerbliche Schutzrechte Dritter entgegenstanden. Treu und Glauben
geboten ihr aber nicht, die Beklagte bei Vertragsabschiuf3 nochmals an die Interven-
tionen von St. & Co. zu erinnern, von denen T. Sv. bzw. sic annehmen durften, sie seien
V.N. und damit der Beklagten bekannt. Ein Mehreres brauchte die Klagerin als Ver-
kduferin der Beklagten nicht zu sagen. Daran dndert auch nichts, daf} die Kldgerin und
St. & Co. sich uiber die bestehenden Differenzen nicht einigen konnten. Da T.Sv. die
Beklagte nicht in der Annahme bestirkt hat, St. & Co. wiirde nicht mehr intervenieren,
konnte auch die Beklagte dies nicht annehmen. Unerheblich ist sodann, dafi T.Sv. dem
Einkdufer der Beklagten, V.N., nicht ndher auseinandergesetzt hat, welche Schutz-
rechte St. & Co. im einzelnen in Anspruch nahm. Die Beklagte wufite nach dem Ge-
sagten, daf} hier gewerbliche Schutzrechte wie Muster- und Modellrechte und der-
gleichen in Betracht fielen.

Entscheidend bleibt somit, dafy die Beklagte von den Einwanden seitens St. & Co.
gegen den Vertrieb des P.-Sessels in der Schweiz wegen behaupteter Ubereinstimmung
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MaBnahmebegehren seitens dicser Firma auch rechncete, kommt so wenig an wie darauf,
ob sie deren Anspriiche fiir begriindet oder unbegriindet hielt.

SchlieBlich kann sich dic Beklagte bei der gegebenen Sachlage auch nicht auf nicht
gehorig angebotene Erfiillung berufen oder Gewéhrleistungsanspriiche gegenuber der
Klégerin geltend machen. Im einzelnen ist hiezu zu bemerken:

Die Beklagte hat nicht ausdriicklich die Einrede des nicht richtig erfiillten Vertrages
erhoben (Art.82 OR). Dies wire auch fragwiirdig, nachdem sie den Vertrag wegcen
Willensmingel angefochten und sich vom Vertrag losgesagt hat. Davon abgeschen wire
sie mit dieser Einredc aufgrund der vorstchenden Erwagungen ausgeschlosscn.

Ob und inwiefern die Beklagte Gewihrleistungsanspriiche geltend machen will, ist
unklar. Zwar sprach sie in ihrem ersten Schreiben an die Klagerin vom 17. Juni 1970
ausdriicklich von Mingeln. Im Proze3 nahm sie den Standpunkt ein, es handle sich vor-
liegend, zumindest fiir den Fall der Beschlagnahmung der gekauften Gegenstiande, eher
um eincn Fall der Rechtsgewiahrleistung als der Sachgewihrleistung (Art. 192 OR).
Darauf kann sie sich aber mit Bezug auf die nicht bezahlten 113 P.-Garnituren schon
deshalb nicht berufen, weil diesc Sessel nicht zur Auslieferung gekommen und nicht be-
schlagnahmt worden sind. Die Geltendmachung von Anspriichen aus Rcchtsgewéhr-
leistung setzt nach der geltenden schweizerischen Rechtsordnung — Abweichungen des
dénischen Rechtes wurden auch hier nicht behauptet — Lieferung und Entzug der Ware
durch einen Dritten voraus.

Nach herrschender schweizerischer Lehre und Rechtsprechung, auf die sich die
Klédgerin in diesem Zusammenhang beruft, wird allerdings der Fall, wo ein Kaufer
durch ein gewerbliches Schutzrecht am Weiterverkauf gehindert wird, als ein (recht-
licher) Sachmangel im Sinne von Art.197 OR betrachtet (BGE 82 IT 284; Komm.
BeckEeR, N.2 der Vorbemerkungen zu Art. 197/210 OR; von BOren, Schweiz. Obliga-
tionenrecht, Bes. Teil, S.18, Anm.17 und S.24). Dahingestellt bleiben kann, ob die
Beklagte itberhaupt bercchtigt war, die gekaufte und aus Dédnemark in die Schweiz zu
versendende Ware zum voraus zuriickzuwcisen (Art.204 OR). Auf alle Fille wulite sie
um die Einwinde von St. & Co. und damit um den allfilligen Mangcl; als Fachfirma
hitte sie sich bei der gcbotenen Aufmerksamkeit auch sagen missen, dall St. & Co. an
threm K.-Sessel Rechtsanspriiche geltend machen kénnte. Ein geheimer Mangel lag
nicht vor. Eine Mingelriige, die erstmals mit Schreiben vom 17.Juni erhoben worden
wire, wire damit offensichtlich selbst nach schweizerischem Recht verspitet, da die
Beklagte schon bei Vertragsabschlufl Musterstithle zur Verfiigung hatte (Art.201 OR).

III. Markenrecht

MSchG Art.3 Abs.2 und 18

Die Bezeichnung « Brastlia» fiir Ligarren stellt eine Beschaffenheitsangabe und
damit ein Freizeichen dar und kann somit die Marke « Brasilva» nicht verletzen.

Lindication « Brasilia» pour des cigars constitue une indication descriptive et est,
par conséquent, du domaine public et ne lése donc pas la marque «Brasilva».

AGVE 1961 8.53 = SJZ 69 (1973) S.25, Urteil des Handelsgerichts
Aargau vom 29. Mai 1971.
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Aus den Erwdgungen:

Unbestritten und im ibrigen offensichtlich ist, daB3 die eingetragene Marke der
Kldgerin und das Wortzeichen der Beklagten gleichartig im Sinne des Art.6 MSchG
sind. Das Wort «Brasilva» bildet in der Wort-Bild-Marke der Klidgerin einen wesent-
lichen Bestandteil, und mit thm ist das Wort «Brasilia», das die Beklagte verwendet,
ohne weiteres verwechselbar. Bei dieser Sachlage sind aber eben die beidscitigen Zeichen
auch in threr Gesamtheit verwechselbar (BGE 93 IT 55 Erw.2a).

Das fuhrt aber nur dann zur Gutheiflung der Klage, wenn dic Beklagte nicht ohnehin
bercchtigt ist, thre Produkte mit dem Wort «Brasilia» zu bezeichnen; denn nur unter
dieser Voraussctzung kann iiberhaupt eine Verwechselbarkcit in Frage kommen (BGE
84 II 223 Erw.2a). Eine solche Berechtigung besteht, wenn das Wort Gemeingut im
Sinne des Art. 3 Abs.2 MSchG ist, wobei insbesonderc an cine Beschaffenhcitsangabe zu
denken ist, oder wenn es sich um eine geographische Herkunftsbezeichnung im Sinne
des Art. 18 MSchG handelt. Einc Beschaffenheitsangabe weist auf die Sache oder auf
eine wesentliche Eigenschaft derselben hin; darunter fallen nicht nur der Warenname
und bestimmte Eigenschaften beinhaltende Worte, sondern es konnen auch sprachliche
Neuschopfungen, insbesonderc auch Angaben iiber die geographische Herkunft der
Ware hicher gehoren (David, N.19¢ zu Art.3 MSchG; BGE 92 II 274 Erw.2), sofern
die Bezcichnung unmittelbar, d. h. ohne daf eine Uberlegungstitigkeit notwendig wire,
auf cine Eigenschaft der Ware hinweist (vgl. BGE 83 IT 218; 84 IT 432; 93 IT 263). Eine
Herkunftsbezcichnung im Sinne des Art. 18 MSchG liegt anderseits vor, wenn der Name
einer geographischen Lokalitit (Weiler, Ortschaft, Strale, Gegend, Land) verwendet
wird, aus der die Ware stammt und welche der Warc ihren Ruf gibt. Der Unterschied
zwischen solchen Herkunftsbezeichnungen und den Angaben uber geographische Her-
kunft, welche Sachbezeichnung sind, liegt u.a. einmal darin, dafl bei den letzteren die
Beziechung zur Herkunft verblaft ist und nur noch auf bestimmte Qualititen der Ware
hingewiesen wird (z.B. «Toscani» oder «Brissago», vgl. TROLLER, Immaterialgiiter-
recht, Bd.I, S.395; ferner BGE 89 I 293 Erw.3), und im weiteren kommen als Her-
kunftsbezcichnungen gemif3 Art. 18 MSchG nur dirckte, wortliche Hinweise in Frage,
wihrend Beschaffenheitsangaben auch indirckte Hinweise auf die Herkunft sein kénnen
(weshalb z.B. das Wort «Brasilva» wohl Beschaffenheitsangabe, nicht aber Herkunfts-
bezeichnung im Sinne des Art. 18 MSchG sein kann). Eine Rechtsfolge ist grundsitz-
lich —der Fall, wo ein geographischer Name ausnahmsweise eine Marke ist (vgl. TROLLER,
Bd.I, S.388ff.; BGE 92 II 274 Erw.2), fillt hier auler Betracht — beiden Arten von
Zeichen gemeinsam : sie sind fiir sich allein (vgl. hiezu BGE 88 1T 380b) nicht monopoli-
sierungsfahig, und sie kénnen demnach frei beniitzt werden, soweit sie der Wahrheit
entsprechen (vgl. BGE 89 I 301 Erw.3). Das gilt insbesondere auch dann, wenn das
Zeichen, das einc Beschaffenheitsangabe oder eine geographische Herkunftshezeichnung
beinhaltet, mit ciner eingetragenen Marke verwechslungsféhig im angefithrten Sinne ist.

Bei der Bezcichnung «Brasilia» liegt nun eine geographische Herkunftsbezeichnung
im Sinne des Art. 18 MSchG wohl nicht vor, weil auf die geographische Herkunft nur
indirekt hingewiesen wird. «Brasilia» ist die Hauptstadt Brasiliens, und von dort her
kommen weder die Zigarren der Beklagten noch die Deckblitter noch der Tabak. An
einc geographische Herkunftsbezeichnung liele sich héchstens denken, wenn man das
Wort «Brasilia» als latinisierte Form des Landesnamens nimmt, wobei aber immer noch
fraglich bliebe, ob damit ein gentigend direkter Hinweis auf das Land gegeben wére.



Dagegen muB das Wort als Beschaffenheitsangabe angeschen werden. Es erweckt bei
jedermann und insbesondere auch beim letzten Abnehmer, auf den cs entscheidend an-
kommt (vgl. Davip, N.24 zu Art.3 MSchG), unmittelbar die Vorstellung, daf3 die
Zigarrc oder doch wesentliche Teile dersclben — z.B. Deckblatt oder Tabak — aus
Brasilien stammen und daB ihr damit insbesondere eine bestimmte Qualitdt des Ge-
schmacks cignet. Mehr oder etwas anderes wird durch die Bezeichnung nicht zum
Ausdruck gebracht. Daf im iibrigen diese Beschaffenheitsangabe der Wahrheit ent-
spricht, ist unbestritten.

Es muB nun aber dem Fabrikanten oder dem Handler, der solche Zigarren herstellt
oder vertreibt, freigestellt sein, durch eine Bezeichnung wie die vorliegende auf jene
Herkunft und Geschmacksqualitdt hinzuweisen. Wie die Beklagte mit Recht ausfiihrt,
sind denn auch in der Branche dhnliche Ausdriicke — so «Brasil», «Moba-Brasilia»,
«Brasil-Havanna», «Brazil», «Brasilio» — sehr verbreitet. Es geht nicht an, dal3 ein
einzelnes Unternchmen solche oder #hnliche Bezeichnungen ausschlieSlich fir sich
beansprucht.

Stellt demgeméfB der Name «Brasilia» eine Beschaffenheitsangabe und somit Ge-
meingut im Sinne des Art.3 Abs.2 MSchG dar, so fillt eine Verletzung klagerischer
Rechte auBer Betracht.

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff.2

Buchstaben, Buchstabengruppen oder Zahlen sind als Marken nicht kennzeich-
nungskriftig.

Dies gilt insbesondere fiir die von der Automobilindustrie zur Bezeichnung der
Wagentypen und Produktionsserien — « SE», «SEL» usw. — oder des Gesamt-
hubraumes — «200», «220» usw. — verwendeten Buchstaben und Sahlen.

Les lettres, les groupes de lettres ou les chiffres n’ont pas de caractére distinctif
comme marque.

Cela vaut en particulier pour les lettres et les chiffres utilisés par I"industrie auto-
mobile pour designer les types de vottures, des séries de production — « SE», « SEL»
etc. — ou la cylindrée — «200», «220%» eic.

PMMBI 1972 1 72f., Ausziige aus den Verfligungen des Amtes vom
4. Oktober 1972.

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff.2, PVUe Art.7

Marken, die sexuelle Handlungen darstellen oder in leichtfertiger Weise darauf
hinmweisen, verletzen das sittliche Empfinden. Da es iffentliche Interessen zu
wahren gilt, ist eine eher strenge Beurteilung am Platze.

Art. 7 PV Ue verbietet es nicht, die Art der Zeitschrift bei der Wiirdigung des als
Marke beanspruchien Titels mitzuberiicksichtigen.

Als Titel einer von sexuellen Ausschweifungen handelnden Zeitschrift sind die
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Werter WEEK-END SEX sowohl Beschaffenheits- und Inhaltsangabe als auch
stitenwidrig.

Les marques qui représentent le commerce sexuel ou évoquent des meurs licen-
cleuses heurtent les sentiments moraux. L'interét public devant étre sauvegarde,
il sied de juger plutdt sévérement ces marques.

Lart.7 CUP w’interdit pas de tenir compie du genre de publication dans I appré-
ciation du titre que I’on désire protéger comme marque.

Comme titre d’une publication traitant de débauche sexuelle, les mots WEEK-END
SEX sont descriptifs du contenu et également contraives aux bonnes meurs.

PMMBI 1972 T 67f, Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts
(I. Zivilabteilung) vom 19.November 1972 i.S. Scandinavian Picture
gegen das Amt.

Aus den Erwdgungen:

Als Gemeingut gelten nach stidndiger Rechtsprechung unter anderem Hinweise auf
Eigenschaften oder Beschaffenheit der Erzeugnisse, fir welche die Marke bestimmt ist.
Ein solcher Hinweis liegt vor, wenn die Bezeichnung in einem so engen Zusammenhang
mit der Ware stcht, daB sie ohne besondere Gedankenarbeit auf eine bestimmte Eigen-
schaft oder Beschaffenheit schlieBen 14a8t. Trifft dies zu, so taugt die Marke nicht zur
Unterscheidung, ist folglich nicht schutzfédhig (BGE 91 I 357 Erw. 3 und dort angefiihrte
Urteile, 94 T 76, 95 T 478, 96 II 249, Erw. 3). Sittenwidrig sind Marken insbesondere,
wenn sie das sittliche Empfinden verletzen. Das ist namentlich bel Zeichen anzunehmen,
die sexuelle Handlungen darstellen oder in leichtfertiger Weise auf solche Handlungen
anspiclen (Davip, Kommentar zum MSchG, 2. Aufl. N.37 zu Art.3; TROLLER, Im-
materialgiiterrccht I, 2. Aufl. S.369; MaTTER, Kommentar zum MSchG S.75).

Das Bundesgericht hat im Entscheid 81 II 288 Erw.2 ausgefiihrt, der Titel einer
periodisch erscheinenden Druckschrift kénnc als Marke geschiitzt werden (vgl. auch
BGE 87 IT40fT.). In BGE 87 I 395 lieB3 es diese Frage offen und erkannte in Anwendung
der hiervor unter Zif. 1 angefithrten Bestimmungen, dal jedenfalls ein nur den Inhalt
ciner Zeitschrift bezcichnender Titel als Hinweis auf die Beschaffenheit der Ware
Gemeingut ist und daher in der Schweiz nicht als Marke eingetragen werden darf.
Daraus erhellt, daf3 die Unterscheidungskraft einer Marke nicht losgeldst von der Art
der Ware, fiir die sic bestimmt ist, beurtcilt werden kann. Das anerkennt auch die Be-
schwerdefihrerin. DaBl nach Art.7 PVUe die Beschaffenheit des Erzeugnisses, auf dem
die Marke angcbracht werden soll, dic Eintragung der Marke nicht hindern darf, steht
dem nicht entgegen. Diese Vorschrift besagt nur, dal3 der Markenschutz in einem Ver-
bandslande, in dem er nachgesucht wird, nicht allein von der Frage abhingig gemacht
werden darf, ob das Erzeugnis dort schon verkauft werden kann oder nicht. So darf z. B.
die Eintragung einer Marke, die fir ein Arzneimittel bestimmt ist, nicht mit der Be-
grindung verweigert werden, das Mittel sel im Verbandsland noch nicht zum Verkaufe
zugelassen oder unterliege ciner Bewilligung (BopennAUseN, Guide d’application de la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle que revisée a
Stockholm ¢n 1967, Bem.b zu Art. 7). Der Anwendungsbereich der Bestimmung ist so-
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mit, wie Bodenhausen an der angefiihrten Stelle anhand der Entstechungsgeschichte
nachweist, enger als ihr Wortlaut. Zu ciner weitergchenden Auslcgung besteht im vor-
liegenden Fall umsoweniger Anlaf3, als bei der Wahl eines Zeitschriftentitels nach eigener
Ansicht der Beschwerdefihrerin «in einem gewissen Sinne» auf den wesentlichen Inhalt
der Zeitschrift Bezug genommen werden mufl, wenn der Titel eine bestimmte Kaufer-
schaft ansprechen soll. Es ist daher auch sachlich gerechtfertigt, dafl die Art der Zeit-
schrift bei der Wiirdigung des als Marke beanspruchten Titels mitberticksichtigt wird.
Das gleiche gilt fur die Frage der Sittenwidrigkeit, wo zudem eine cher strenge Beurtei-
lung am Platze ist, da 6ffentliche Interessen zu wahren sind (TROLLER, a.a.O. S.386;
MATTER, a.a2.0. 5.175 Ziff. 3).

Nach der angcfochtenen Verfiigung ist der dem Englischen cntnommene Wortteil
der streitigen Marke mit Wochenend- oder Sonntagsex wicderzugeben ; denn auf Druck-
schriften oder Magazinen, die von sexuellen Ausschweifungen handelten, erweise sich
dic Wendung WEEK-END-SEX, sei es allein oder zusammen mit dem Bildteil der
Marke, als reine Inhaltsangabe; jedenfalls erwarte das Publikum unter einem solchen
Zeitschriftentitel keine Abhandlung iiber den crotischen Anstrich klassischer Statuen,
sondern aufschlufirciche Darstellungen iiber geschlechtliche Vorgidnge. Das Amt hilt in
der Beschwerdeantwort an sciner Auffassung fest und belegt sie mit mehreren Nummern
eincr Zeitschrift, die von der Beschwerdefiihrerin unter dem Titel WEEK-END-SEX
herausgegeben und von der Bundesanwaltschaft als unziichtige Veroffentlichungen im
Sinne von Art.204 StGB beschlagnahmt worden sind.

Die Beschwerdefiithrerin rdumt ein, dafl der Durchschnittsleser unter dem Zeit-
schriftentitel WEEK-END-SEX Berichte tiber geschlechtliches Verhalten erwartet. Sie
macht jedoch geltend, dieser Titel wcise einen ausreichenden Phantasiegehalt auf, da er
keincn besonderen Hinwets auf sexuelle Betitigung in der Freizeit enthalte und jeder
potentielle Kaufer sich daher seine eigenen Gedanken iiber den Inhalt der Zeitschrift
machen kénne. Es sei durchaus méglich, daf3 ein Teil des Publikums unter dem Titel
Pornographie vermute; doch diirfe zugunsten der schweizerischen Leserschaft auch an-
genommen werden, dafB3 ein nicht unmafgeblicher Teil nur mit Aufschlissen und
Empfehlungen iiber sexuelles Verhalten in der Freizeit rechne, sich im Falle eines Kaufes
also nicht vom Gedanken Iciten lasse, einzig {iber sexuelle Abnormititen unterrichtet zu
werden.

Daf} das Fremdwort « Week-cnd», das auch in der Schweciz sehr geldufig ist, insbe-
sondere seit Einfithrung der Funftagewoche auf das arbeitsfreie Wochenende und damit
auf die Freizeit anspielt, li3t sich im Ernst nicht bestrciten. Das Wort «sex» sodann, das
nach seiner Schreibweise ebenfalls dem Englischen entnommen ist, bedcutet in erster
Linie «Geschlecht», «Geschlechtliches» oder «geschlechtliche Eigenart» (CAasseL’s
English German Dictionary, 1968, S.453 und 573). In der Umgangssprache hat cs heute
nach einer weit verbreiteten Auffassung aber auch den Sinn von geschlechtlichem An-
reiz und geschlechtlichem Verhalten. Als Titel einer illustrierten Zeitschrift weisen die
Worter WEEK-END SEX daher unmif3verstandlich auf eine Darstellung sexueller Vor-
ginge oder Praktiken hin, die ungewéhnlich sind und deshalb auf abnorme oder perverse
Befriedigungen des Geschlechtstriebes schlielen lassen. Der Wortteil der Marke ist selbst
dann als Beschaflenheits- und Inhaltsangabe anzusehen, wenn die Vorstellung einzelner
wegen des fremdsprachigen Ausdruckes weit hinter dem zuriickbleiben sollte, was die
Zeitschrift nach den aufgelegten Mustern an pornographischen Abbildungen und
Texten enthalt (vgl. BGE 95 T 479).
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Das Bildelement der Marke erscheint unter diesen Umstdnden als unwesentliches
Beiwerk, das den durch den Text bewirkten Eindruck weder verstirkt noch abschwicht,
denn die beiden Figuren vermitteln keine Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft
im markenrechtlichen Sinne. Was auffallt und dem Text entspricht, ist ihre Nacktheit.
Bei ihrem antiken Aspckt diirfte sich indes niemand aufhalten. Die Ausstattung der
Marke mit Abbildungen antiker Figuren 146t sich hochstens als untauglicher Versuch
werten, den Sinn des Textes zu verharmlosen.

Ob dic Eintragung andercr, in der Beschwerdc genannter Zeitungs- und Zeitschriften-
titel als Marken richtig oder falsch war, ist nicht zu untersuchen, da die Beschwerde-
fihrerin daraus keinen Anspruch auf Zulassung ihrer Marke ableiten kann (BGE 96 1
757 Erw.2 und dort angcfiithrte Urteile).

Die Sittenwidrigkeit der Marke liegt schon nach den vorstchenden Ausfithrungen auf
der Hand. Denn ist der Zeitschriftentitel WEEK-END SEX als Hinweis auf Berichte
oder Darstellungen uber sexuelle Ausschweifungen oder Abnormitédten zu verstchen, so
muB cr auch als anstoBig, das allgemcine Sittlichkcits- und Schicklichkeitsgefiihl ver-
letzend angesehen werden (TROLLER, a.a.0. 369). Die kommerziclle Ausniitzung cines
derartigen Zeichens durch Verleithung eines Ausschlulirechtes zu férdern, kann nicht
Aufgabe des Markenschutzes scin.

MSchG Art. 14 Abs.1 Ziff.2, MMA Art.5 Abs.2, PVUe Art.6 und 63navics
ht. C 2. 1

Die Marke « DISCOTABLE» st fiir Tische zur Aufbewahrung von Schall-
platlen eine reine Sachbezeichnung und fiir andere Mibel als Tische defensiv.
Die Schutzverwergerungsfrist von Art.5 Abs.2 MMA beginnt erst vom Tage an
zu laufen, an dem die Marke tatsichlich in das Internationale Register einge-
tragen wird.

Die Verpflichtung, die Schutzverweigerung «unter Angabe aller Griinde» mitzu-
teilen, untersagl dev nationalen Behirde nur einen Wechsel des Suriickwetsungs-
grundes im Sinne von Art.6%= [it. B PVUe nach Fristablauf, nicht aber die
nachtrigliche Erlduterung, Abdnderung oder Erginzung der Begriindung.

Die Verkelrsgeltung der Marke im Ursprungsland kann Indiz fir die Durch-
setzung im Inland sein; sie gibl aber nicht ofine weiteres Anspruch auf Schutz der
Marke im Inland (Anderung der Rechtsprechung ).

La marque «DISCOTABLE» destinée @ des tables pour ranger les disques
constitue une pure indication générique. Destinée ¢ des meubles autres que des
tables elle est alors défensive.

Le délai de refus de protection visé a Part. 5 al. 2 AMM court & partir de la date a
laquelle la marque a été effectivement inscrite au registre international.
L’obligation de notifier le vefus «avec indication de tous les motifs» interdit aux
Administrations nationales de changer de motif de refus au sens de ’art. 633
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lit. B CUP aprés Uéchéance du délai. Cette obligation n’empéche toutefois pas
d’expliquer ou de modifier ou de compléter ultérieurement le motif invoqué.

Le fait qu’une marque s’est imposée par un long usage au pays d’origine peut
laisser présumer qu’elle s’est également imposée en Suisse. Cela ne donne toutefois
pas le droit de revendiquer purement et simplement protection de la marque en
Suisse (changement de jurisprudence ).

PMMBI 1973 I 30ff., Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts
(I. Zivilabteilung) vom 27.3.1973 1. S. Bremshey Gesellschaft gegen das
Amt.

Aus den Erwdgungen:

1. Im Verhiltnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz ist seit
dem 19.September 1970, eventuell seit dem 22.Dezember 1970 (s. AS 1970 S.1706
FuBnote 4), das Madrider Abkommen iiber die internationale Registrierung von Mar-
ken in der am 14. Juli 1967 in Stockholm beschlossenen Fassung in Kraft, wihrend vorher
fur beide Staaten die Fassung von Nizza galt.

Art.5 Abs.2 MMA/Stockholm bestimmt, die Behérden, die einer international
registrierten Marke den Schutz verweigern wollten, hitten dies unter Angabe aller
Griinde dem Internationalen Biiro innerhalb der von ihrem Landesgesetz vorgesehenen
Frist, «spétestens aber vor Ablauf eines Jahres nach der internationalen Registrierung
der Marke oder nach dem gemiaB Art.3%" gestellten Gesuch um Ausdchnung des
Schutzes» mitzuteilen. Wie sich aus Art.5 Abs.5 des Abkommens ergibt, geniigt die
Mitteilung einer vorldufigen Verweigerung des Schutzes, um die Jahresfrist cinzuhalten,
und hat die Versiumung der Frist zur Folge, daBl die Marke zu schiitzen ist.

Es fragt sich, ob das Eidgenossische Amt die Frist cingehalten habe. Versdumt ist sie,
wenn sie, wic die Beschwerdefiihrerin geltend macht, vom 19.Mirz 1971 als dem
«Datum des Gesuchs um internationale Registrierung im Ursprungsland» (Art.3 Abs.4
Satz 2 MMA/Stockholm) an lief. Eingehalten ist sie dagegen, wenn die Auffassung des
Eidgendssischen Amtes zutrifft, wonach sie erst am 11.Mai 1971 durch die Eintragung
der Marke in das internationale Register in Gang gesetzt wurdc.

2. Die Beschwerdefiihrerin macht geltend, unter der «internationalen Registrierung»
im Sinne von Art.5 Abs.2 MMA/Stockholm sei das mit dem Tag der tatsiachlichen Ein-
tragung der Marke in das internationale Register nicht iibereinstimmende, sondern ge-
mal3 Art.3 Abs.4 des Abkommens weiter zuriick liegende «Datum» (im vorliegenden
Falle das «Datum des Gesuchs um internationale Registrierung im Ursprungsland») zu
verstehen, weil das Wort «Registrierung» auch in Art.4 Abs. 1 und Art.6 Abs.1 bis 3
diesen Sinn habe.

Art.4 Abs.1, wonach «vom Zeitpunkt der im Internationalen Biiro nach den Be-
stimmungen der Art. 3 und 3'¢* vollzogenen Registrierung an» die Marke in jedem der
beteiligten Vertragslinder ebenso geschiitzt ist, wie wenn sie dort unmittelbar hinterlegt
worden wire, ist in der Tat so zu verstehen, dal3 der internationale Schutz der Marke
auf das «Datum» zuriickzubeziehen sei. Zu diesem Ergebnis kommt man aber nur
durch Auslegung, namentlich weil Art.4 Abs. | ausdriicklich auf Art. 3 verweist und von
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einem «Zeitpunkt» spricht (franzésisch «a partir de») und weil sonst das «Datum»
sinnlos wiirde. Der Ausdruck «Registrierung» («cnregistrement») fiir sich allein zcugt
aber auch hier nicht von genaucr Redaktion. «Registrierung» deutet cher die Titigkeit
des Eintragens an, zumal von «vollzogener Registrierung» («enregistrement ainsi fait»)
die Rede ist.

Ahnlich verhilt es sich mit Art.6 Abs. 1. Hier wird gesagt, dic Registricrung erfolge
fir zwanzig Jahre « L’enregistrement ... est effectué pour vingt ans»). Die zwanzig Jahre
laufen, wenn das in Art. 3 Abs. 4 vorgeschene « Datum» einen Sinn haben soll, von die-
sem an. Das Wort «Registrierung» allein sagt das aber nicht, sondern ist eher als Vor-
gang des Eintragens in das Register zu verstehen, das eben «fiir zwanzig Jahre» erfolge,
d.h. so lange wirke, wobei iiber den Beginn der Frist noch nichts gesagt ist.

In Art.6 Abs.2 und 3 sodann ist von einer Frist von funf Jahren die Rede, wihrend
welcher der durch die «internationale Registrierung » erlangte Schutz von der nationalen
Eintragung abhingt. Die Frist ist von dem in Art. 3 Abs. 4 vorgeschenen «Datum» an zu
rechnen, wenn dieses einen Sinn haben soll. Abs.2 und 3 des Art.6 deuten das ausdriick-
lich an, indem sie vomn «Zeitpunkt der internationalen Registrierung» («& dater de
Penregistrement», «date de I’enregistrement») sprechen. Damit ist aber wiederum nicht
gesagt, dal3 auch Art.5 Abs.2, der das Wort «Zeitpunkt» («date») nicht enthilt, unter
dem BegrifI' «internationale Registrierung» das sogenannte «Datum» versteht.

Dal3 das Abkommen das Wort «Registrierung» («enrcgistrement») keineswegs nur
zur Bezeichnung des «Datums» verwendet, auf das der Schutz zuriickbezogen wird, er-
gibt sich z. B. auch aus Art. 7 Abs. | und 2, wonach die Rcegistrierung» immer wieder fiir
einen Zcitabschnitt von zwanzig Jahren erncuert werden kann und die Erneucrung
gegeniiber dem Stand der vorhergehenden «Registrierung» keine Anderung enthalten
darf. Hier hat Registrierung den Sinn von Schutz bzw. Schutzwirkung. Ein Zusammen-
hang mit dem Begriff des «Datums», von dem an die erste Schutzperiode lauft, fehlt
vollstandig. In Art.8 Abs.2 sodann wird unmiBverstindlich der Vorgang des Ein-
tragens in das Register als « Registrierung» («enregistrement») bezeichnet, indem ge-
sagt wird, vor der Registrierung einer Marke beim Internationalen Biiro sei eine inter-
nationale Gebiihr zu entrichten. Beachtenswert ist, daf3 dann in Art.8 Abs. 3 hinsicht-
lich der unter Abs. 2 lit.b erwidhnten Zusatzgebiihr gesagt wird, sic kénne jedoch, «ohne
daB sich dies auf den Zeitpunkt der Registricrung auswirkt», innerhalb einer von der
Ausfihrungsordnung festzusetzenden Frist entrichtet werden. Hier wird also zur Be-
zeichnung des Datums des Schutzbeginnes ausdriicklich — wie in Art.4 und 6 Abs.2
und 3 — die Wendung «Zeitpunkt der Registrierung» («date de ’enregistrement») ver-
wendct.

Daraus erhellt, da8 der Sprachgebrauch des Abkommens nicht einheitlich ist, daB
aber dort, wo der Tag des Schutzbeginnes gemeint ist, eher die Wendung «Zeitpunkt
der Registrierung» und «date de Penregistrcment» stehen. Was jeweilen «Registrie-
rung» bedeutet, ist durch Auslegung fiir jede einzelne Bestimmung zu ermitteln.

3. Art.5 Abs.2 des Abkommens lautete schon in der Fassung von Nizza vom 15. Juni
1957 gleich. Frither, in den Fassungen vom Haag vom 6. November 1925 und von Lon-
don vom 2.Juni 1934, war dic Bestimmung im Originaltext wie folgt gefat (BS 11
S.970 und 977): «Les Administrations qui voudront cxercer cette faculté devront
notifier leur refus, avec indication des motifs, au Bureau international, dans le délai
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prévu par leur loi nationale et, au plus tard, avant la fin d’'unc année comptée a partir de
Pcnregistrement international de la marque. »

Der neue Wortlaut von Nizza ist ausschlicBlich darauf zuriickzufithren, dal3 ein
Antrag der Schwelz angenommen wurde, wonach in der Mitteilung an das Intcrna-
tionalc Biiro alle Griinde der Schutzverwcigerung anzugcben seien (Actes de la confé-
rence réuine a Nice S.132 und 209), und daf3 der Einfithrung der sogenannten fakulta-
tiven territorialen Beschrankung des Schutzes der Marke (Art. 3" und der Méglichkeit
von Gesuchen des Markeninhabers um Ausdchnung des Schutzes (Art. 3'7) Rechnung
getragen werden muBte. Die Wendung «enregistrement international» wurde unver-
andert aus dem bisherigen Text ttbernommen.

Sie bezeichnete unter der Herrschaft des Abkommens vom Haag und von London die
tatsachliche Eintragung der Marke in das internationalc Register. Der Tag, an dem
dicse erfolgte, galt als «date dc Uenregistrement». Das ergibt sich aus Art.3 Ziff.8 der
Ausfithrungsordnung vem 2. Juni 1934, wonach das Internationale Biiro «la date de
Penregistrement au Bureau intcrnational» cinzutragen hatte. «Enregistrement» be-
deutet das gleiche wie der im einleitenden Satz des Art. 3 verwendete Ausdruck «inscrip-
tion». Das geht auch aus Art.4 Abs.1 der Ausfiihrungsordnung hervor, der mit dem
Satz beginnt: «L’inscription une fois faite dans le Recgistre, le Bureau international
certifiera sur les deux exemplaires de la decmande sous quelle date et sous quel numéro
Penregistrement a eu lieu ...», und der im dritten Satze von «enregistrement opéré»
spricht.

Da die Eintragung sofort («immédiatement», «sans retard») vorzunehmen war und
das Internationale Biiro sie unverziiglich den Verwaltungen der Verbandslander mitzu-
teilen hatte (Art.3 Abs.3 des Abkommens und Art. 3 und 4 der Ausfuhrungsordnung),
stand den Verwaltungen immer praktisch fast die volle Jahresfrist zur Verfiigung, um
sich iiber den Schutz oder die Schutzverweigerung schlissig zu werden. Die Frage, ob
Fille eintrcten kénnten, in denen sie thren EntschluB3 in wesentlich weniger als einem
Jahre fassen miif3ten, stellte sich erst, als dic Konferenz von Nizza Art.3 Abs.4 Satz 2 in
das Abkommen aufnahm, wonach die Registrierung das Datum des im Ursprungsland
gestellten Gesuchs um internationale Registrierung erhalten soll, wenn diescs Gesuch
beim Internationalen Biiro innerhalb von zwel Monaten nach seiner Stellung eingeht.

Die Konferenz hat diese Frage nicht in einem bestimmten Sinne beantwortet. Der
Fristbeginn war nicht Gegenstand der Verhandlungen von Nizzaj beziigliche Antrige
wurden von niemandem gestellt.

Die von der Beschwerdefiihrerin angerufene Stelle auf S.80 der Konferenzakten be-
trifft Ausfithrungen, die von Frankreich und vom Internationalen Biiro zu ihren vor
Beginn der Konferenz ausgearbeiteten Vorschlagen betreflend Art.5, Abs.5, gemacht
wurden. Wenn hier gesagt ist, dic Verwaltungen kénnten binnen einer Hochstfrist von
cinem Jahr «a compter de la date de ’cnregistrement international» den Schutz der
Marke verweigern, so heifit das nicht, die Frist beginne inskiinftig mit der Einreichung
des Gesuches im Ursprungsland; «date de Penrcgistrement international» lkonnte
ebensogut wie bisher als Tag der tatsichlichen Eintragung der Marke in das inter-
nationale Register verstanden werden.

Auf den Seiten 124 bis 151 der Konferenzakten sind sodann die Vorschlage, Gegen-
vorschlige und Bemerkungen wiedergegeben, die von Verbandslindern und inter-
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nationalen Organisationen vor der Konferenz eingereicht worden sind. Die Sciten 131Ff.,
auf die sich die Beschwerdefiihrerin stiitzt, betreffen cinen Vorschlag von Osterreich zu
Art. 5, Abs.5, und anderc Vorschlage. Mit dem Fristbeginn befassen sie sich nicht. Die
Bchauptung der Beschwerdefithrerin, man koénne daraus erschen, dafl der Ausgangs-
punkt der Jahresfrist fiir niemanden problematisch gewesen sci, ist nur richtig, wenn die
Beschwerdefithrerin damit sagen will, iber diesen Ausgangspunkt habce iiberhaupt
nicmand gesprochen.

Auf den Seiten 206 fI. der Konfercnzakten befinden sich die Schutzverweigerung be-
treffenden Ausfithrungen des Berichtes iiber die Sitzungen der sogenannten Kommission.
Wenn die Beschwerdefihrerin geltend macht, hier habe niemand das Datum der tat-
sdchlichen Eintragung der Marke heranziehen wollen oder an diese Moglichkeit auch
nur gedacht, so ist das wiederum insofern richtig, als cben gar nicht dartiber verhandelt
wurde, ob die Frist durch die Einreichung des Gesuches im Ursprungsland oder erst
durch dic Eintragung der Marke in das internationale Register in Gang gesetzt werde.
Nur nebenbei, im Zusammenhang mit Art. 5, Abs. 5, wurde vom «délai maximum d’unc
année, a compter de Pcnregistrement international» gesprochen (5.207 unten). Unter
dem «enregistrement» kann wie bisher die tatsachliche Eintragung in das Register ver-
standen gewesen sein.

Dic cinzigen Stellen der Konferenzakten, die sich mit dem Problem des Fristbeginnes
befassen, befinden sich auf den Seiten 242 (zweitletzter Absatz) und 245 (drittletzter
Absatz). Sie stehen in dem erst nach dem Schluf3 der Konferenz verfaBten allgemeinen
Bericht von Bogdanovitch. Dieser fiihrte aus, nach der Neurcgelung in Art. 3 kénnec cine
internationale Registricrung, dic in Wirklichkeit am 31.Oktober vorgecnommen und
den Verbandslidndern unverziiglich mitgetcilt werde, fiktiv ein um zwei Monate zurtick-
versctztes Datum tragen, so dafl die nationalen Behorden, statt der in Art.5 vorge-
sehcnen Frist von 12 Monaten, nur iiber 10 Monate verfiigten, um dieser Registrierung
allenfalls den Schutz zu verweigern und ihren Entscheid dem internationalen Biiro mit-
zutcilen (5.242). Die Frist fur die Schutzverweigerung sei in keiner Weise geédndert
worden. Sie betrage immer noch 12 Monate, gerechnet vom Datum der internationalen
Registricrung oder vom Gesuch um Schutzausdehnung an. Immerhin kénne sie nach
Art.3 in auBergewohnlichen Fallen blof3 10 Monate betragen (S.245).

Diesc Ausfithrungen vermégen dic Auslegung des Art. 5, Abs. 2, des Abkommens nicht
zu prajudizieren. Sic geben nicht dic einhellige Meinung der Konferenz wicder. Hitte
die Konferenz dem Abkommen den Sinn geben wollen, die Einjahresfrist beginne mit
dem Tage, auf den gemall Art.3, Abs.4, dic Wirkung der Eintragung zuriickdatiert
werdc, so hitte sie ¢s in ciner ausdriicklichen Bestimmung sagen miisscn, damit die Ver-
bandslander bei der Ratifikation des Abkommens im Bilde seien, welchen Sinn cs habe.
Da dic Konferenz iiber dic Streitfrage gar nicht verhandelte, ist anzunchmen, daB sie
dazu nicht Stellung nehmen wollte.

Der Werdegang von Art.5 Abs.2 MMA/Nizza und Stockholm spricht also fur die
Auslegung, wonach unter der «internationalen Registricrung», welche die Jahresfrist in
Gang setzt, wie unter der Herrschaft des MMA/Den Haag und London die tatsdchliche
Eintragung in das internationalc Register zu verstehen und der Fristbeginn nicht zuruck-
zudatieren ist.

4. Auch der Zweck der Frist legt diese Auslegung nahe. Dic Frist lauft zulasten der
Verbandslander. Diese sollen der Marke nach einem Jahr den Schutz nicht mehr ver-
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weigern kénnen. Bis das Abkommen im Haag revidiert wurde, lief die Frist von der Mit-
teilung der Eintragung an, hatten also die Verbandsldnder ein volles Jahr zur Verfiigung.
Im Haag wurde dann Art.5 Abs. 2 aus praktischen Griinden in dem Sinne revidiert, daf3
die Frist schon von der Eintragung der Marke an laufen sollte. Dadurch wurde die Zeit,
binnen der sich die Verbandslinder zur Schutzverweigerung entschlieen konnten, im
Durchschnitt nur um etwa acht Tage kiirzer (Conférence de La Haye, Propositions avec
exposés des motifs S.70). Um den Verbandslandern dieses kleine Opfer annchmbar zu
machen, verpflichtetc man anderseits das Internationale Biiro durch Revision des Art. 3,
ihnen die Eintragung unverziiglich mitzuteilen (a.a.O. S.66). Man legte also Wert
darauf, dafl die Verbandslinder in ihrem Rechte nur unwesentlich verkiirzt wiirden.
Wiirde nun auf Grund der Fassung von Nizza der Beginn der Jahresfrist auf den Zeit-
punkt der Einreichung des Gesuches im Ursprungsland zuriickverlegt, so hitten die
Verbandsldnder erheblich weniger Zeit zur Verfiigung, um ihren Entschluf3 zu fassen.
Sie wiren um den weiteren Zeitraum geprellt, der von der Einreichung des Gesuches
im Ursprungsland bis zur Eintragung der Marke verstreicht. Zwischen der Einreichung
des Gesuches und seinem Eintreffen beim Internationalen Biiro konnen gemifl Art.3
Abs.4 Satz 2 MMA zweci Monate liegen. Die daran anschlieBende Zeit bis zur Eintra-
gung der Marke kann ebenfalls sehr erheblich sein, denn das Internationale Biiro muf3
unter anderem priifen, ob das Gesuch hinsichtlich der Klassifizierung der Waren oder
Dienstleistungen in Ordnung ist, und allenfalls Vorschliage zur Behcbung der Mingel
machen sowie zur Entrichtung der entsprechenden Gebiihren Frist setzen, alles durch
Vermittlung der Behorden des Ursprungslandes (Art.8 Abs.3 MMA/Nizza und Stock-
holm). Diese Frist reichte schon nach Art.8 der Ausfithrungsordnung (Ubergangsrege-
lung) vom 15.Dczember 1966 (AS 1967 165fT.) um cinen Monat tber die bereits er-
wihnte Zweimonatsfrist hinaus. Nach Art.8 Abs.3 der Ausfithrungsordnung vom 29.
April 1970 betragt die Frist, innerhalb der das Gesuch in Ordnung zu bringen ist, drei
Monate. Es ergibt sich daraus, daf3 von der Einreichung des Gesuches im Ursprungsland
bis zur Eintragung der Marke in das internationalc Register auch bei raschester Pflicht-
erfillung des Internationalen Biiros fiinf bis sechs Monate verstreichen konnen. Wiirde
die Jahresfrist zur Mitteilung der Schutzverweigerung von der Einreichung des Ge-
suches an laufen, so wire der Wille, den dic Verbandslander beim Abschluf3 des Ab-
kommens hatten, klar mi8achtct.

5. Dic Anbringen der Beschwerdefiihrerin vermégen gegen diesc Uberlegungen nicht
aufzukommen.

Gewil soll die Jahresfrist verhindern, daBl der Hinterleger zu lange auf den Entscheid
der Verbandsldnder iiber die Schutzverweigerung warten miisse. Diescn Zweck kann die
Frist aber auch erfiillen, wenn sie von der tatsichlichen Eintragung der Marke an lduft.
Mit der AuBerung, der Zeitpunkt der tatsichlichen Eintragung sei «frei manipulicrbar»,
unterstcllt die Beschwerdefiihrerin unzulissigerweise, das internationale Buro bestimme
ihn so, wie es ihm gerade passc. Verzogerungen in der Geschiftsabwicklung zwischen
der Einreichung des Gesuches im Ursprungsland und der Eintragung der Marke sind,
wic schon gesagt, oft auf Mingel des Gesuches zuriickzufiihren. Insoweit hat der Gesuch-
steller fiir sie cinzustehen. Soweit sie andcre Ursachen haben kénnen, treten sic bei der
Behorde des Ursprungslandes oder beim Internationalen Biiro ein. Auf keinen Fall hat
jenes Verbandsland, das der Marke den Schutz verweigern will, sic zu verantworten.
Im iibrigen muB sich der Hinterleger der Marke sagen lassen, daB3 dic Rickdatierung
der Schutzwirkung auf den Zeitpunkt der Einreichung des Gesuches im Ursprungsland
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Art.5 Abs.2 MMA/London begann mit den Worten: «Les Administrations qui
voudront exerccr cette faculté devront notifier leurs refus, avec indication des motifs, ...»
Als die Schweiz an der Konferenz von Nizza vom Juni 1957 dicse Fassung berichtigt
wissen wolltc, schlug sie vor zu sagen «... devront notificr tous leurs refus, avec indication
des motifs ...» Sic begriindcte ihren Antrag damit, die Anderung solle verhindern, da3
nach Mitteilung eines ersten Zuriickweisungsgrundes innerhalb der Jahresfrist weiterc
Griinde angcrufen und mitgetcilt werden, obschon dic Frist inzwischen abgelaufen sei;
der Markeninhaber miisse sich darauf verlassen kénnen, daf} dic beteiligte Behorde ihm
alle Weigerungsgriindc innerhalb der Frist beckanntgebe (Actes de la conférence de Nice
S. 132). Im Bericht des Konferenzprisidenten Finnis iiber die Sitzungen wurde zu diesem
Revisionspunkt insbcsondere ausgefithrt (a.a.O. S.209), dall nach Ausfuhrungen der
schweizerischen Delegation gewisse Lander inncerhalb der Frist cine Riickweisungsver-
fiigung an das Internationale Biiro erlicen, nach Ablauf der Frist aber beziiglich der
gleichen Marke noch weitere Verfugungen mit anderen Griinden fiir zuldssig hielten.
Das vertrage sich offenbar nicht mit dem Geist des Abkommens und crgebe fiir den
Hinterleger zudem eine lange Zcit der Ungewissheit und Unsickerheit, was dem Ge-
schiftsgang schade. Die schweizerische Delegation habe deshalb vorgeschlagen, Art.5
Abs.2 dahin zu dndcrn, dall dic Behorden, die ciner Marke den Schutz verweigern
wollen, dies dem Intcrnationalen Biiro unter Angabe aller Griinde innert Jahresfrist
mitzuteilen haben und nach dercn Ablauf mit neuen Griinden ausgeschlossen sind. Der
Vorschlag sei angenommen, und dic Bestimmung entsprechend gedndert worden.

Daraus ergibt sich, daf3 ¢s den Verbandsstaaten nicht darum ging, zu bestimmen, die
Begriindung der Schutzverweigerung miisse moglichst einlédBlich sein und diirfe nach
Ablauf der Jahresfrist in keiner Weise mehr erldutert, abgcandert oder ergénzt werden,
namentlich wenn der Markeninhaber gegen die Schutzverweigerung ein Rechts-
mittel ergreife. Man wollte nur verhindern, daf3 die nationale Behdrde Teilentscheide
erlasse mit der Folge, daB sie nach Ablauf der Jahresfrist die Marke unter einem neuen
Gesichtspunkt erneut als nicht schutzfihig erklare. « Motifs» ist die Mchrzahl von
«motif», und darunter ist hier der einzelne Zuriickwcisungsgrund («causc de refus»,
motif de refus) zu verstehen. Dic nationale Behérde soll, wenn dic Jahresirist abgelaufen
ist, nicht mehr von einem Zuriickwcisungsgrund im Sinne von Art. 6awinavies it B PVUe
auf eincn andern hiniiberwechseln kénnen, z.B. geltend machen, dic Marke verletze
Rechte Dritter, nachdem sie sie zuerst nur als gegen die guten Sitten versto3end oder als
im Gemeingebrauch stechend bezeichnet hatte.

Indem das Eidgenéssische Amt im vorlicgenden Falle zunichst meinte, DISCO-
TABLE weise auf cinen Tisch mit einer Vorrichtung zum Abhéren von Schallplatten
hin, dann aber erkanntc, daf3 die Beschwerdefiihrerin damit in Wirklichkeit einen Tisch
zum Aufbewahren von Schallplatten bezeichnet, machte es nicht einen neuen Zuriick-
weisungsgrund geltend. So oder so bestcht der Grund der Schutzverweigerung darin,
dafB3 das Wort DISCOTABLE nach der Auffassung des Amtes eine Sachbezcichnung
und somit Gemeingut ist.

9. Die Beschwerdefithrerin beruft sich auf die Rechtsprechung, wonach ein Zeichen
dann nicht Gemeingut ist, wenn es nur entfernt auf die Beschaffenheit der Ware anspielt,
so dal} scin Sinn nur mit Hilfc besonderer Phantasie crfal3t werden kann, wie das ctwa
fiir die Wortmarke Materna fiir Giirtel, Korsetts, Biistenhalter und derglcichen zutral
(Urteil der I. Zivilabteilung vom 25. Mai 1971 i.S. Hildebrand c¢. Materna S.A. Erw.2,



— 56 —

verdflentlicht in Schweiz. Mittcilungen tiber gewerblichen Rechtsschutz und Urhcber-
recht 1971, S.177f1.) (BGE 93 11 561., 263, 96 11 240, 250 und dort zitierte Urteile).

Es bedarf indesscn keiner Phantasiec oder Gedankenverbindung, um den Sinn des
Wortes DISCOTABLE zu verstechen. Das italienische «disco» bedeutet unter anderem
Schallplatte und kommt mit diesem Sinn in den zusammengesetzten Wortern «discofilo,
discografia, discografico, discoteca und discotecario» vor (s. ZINGARELLI, Vocabolario
della lingua italiana, 10. Auflage, unter diesen Stichwértern). Auch in den franzésischen
Woértern «discophile, discophilie und discothéque» weist «disco» auf Schallplatten hin
(RoperT, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue frangaise, Bd.2 unter
«discothéque» und Erginzungsband unter «discophile» und «discophilie»).

Fiir den, dem diese Begriffe oder einzelne von ihnen vertraut sind, bedeutet deshalb
DISCOTABLE «Schallplattentisch». Das liegt fiir weite Kreise der schweizerischen
Bevolkerung mindestens so nahe wie z. B. der Sinn der Worter « Clip», « Hydroformer»,
«Synchrobelt», «ever fresh» und «top set», die das Bundesgericht als Sachbezeich-
nungen bzw. als beschreibender Natur gewiirdigt und daher als Marken abgelehnt hat
(nicht veroflentlichtes Urteil vom 12. Mai 1969 1. S. J. M. Voith GmbH sowie BGE 80 11
176,951 358, 951 47711, 87 1 82). Mit dem Einwand, das Publikum werde unter einer
DISCOTABLE am chesten einen Tisch mit scheibenférmiger Platte crwarten, vermag
die Beschwerdefiihrerin «disco» nicht als Phantasiebestandteil hinzustellen. Diese
Deutung liegt so abseits, daB kaum jemand auf sic verfallen wird, zumal ja die Be-
schwerdefiihrerin die Marke auf Tischen anbringen will, deren charakteristisches Merk-
mal nicht der scheibenférmigen Tischplatte, wie sie bei zahllosen anderen Modellen von
Tischen auch zu finden ist, sondern eben darin besteht, daB sie sich vorwiegend zur Auf-
bewahrung von Schallplatten eignen, was die Beschwerdefihrerin in ibrer Reklame
denn auch deutlich hervorhebt. Es kommt auch nicht darauf an, daf3 das Eidgenossische
Amt sich zuerst vorstellte, die Beschwerdefiihrerin wolle einen Tisch mit einer Vorrich-
tung zum Abhéren von Schallplatten als DISCOTABLE bezeichnen. Das Amt hatte bis
dahin weder den Tisch noch die Erlduterungen und Abbildungen im Werbematerial der
Beschwerdefiihrerin geschen, Wer indessen die Marke auf dem Moébel liest, ist ohne
weiteres im Bilde, was gemeint ist. Art.14 Abs.1 Ziff.2 MSchG, der nicht iber
Art. 6avinquies )it B Ziff.2 PVUe hinausgeht, verbietet, das Wort DISCOTABLE als
Marke der Beschwerdefithrerin zu schiitzen und damit andcren zu verwehren, gleich-
artige oder dhnliche Erzeugnissc zum Aufbewahren von Schallplatten unter der gleichen
Sachbezeichnung anzubieten. Ob diesc geradezu unentbehrlich ist oder durch andere
Bezeichnungen ersetzt werden konnte, ist unerheblich.

Daf3 die Beschwerdcfithrerin die streitige Marke nicht blof3 fur Tische zur Aufbe-
wahrung von Schallplatten, sondern allgemein fiir Mébel, d. h. Warcen der internationa-
len Klasse 20, hinterlegt hat, obschon sie sie zugegebenermaflen nur auf Tischen ge-
brauchen will, dndert an der Beurteilung des Wortes discotable als Sachbezeichnung
nichts. Soweit fiir andere Mobel hinterlegt, ist das Zeichen reine Defensivmarke und
daher des Schutzes ebenfalls nicht fahig (BGE 98 Ib 185 Erw. 3).

10. Die Beschwerdefiihrerin macht unter Berufung auf BGE 55 T 272 und 81 I 300
geltend, ihre Marke habc sich in Deutschland im Verkchr durchgesetzt und miissc daher
gemiB Art.6auinavies Jit, (0 Abs. 1 PVUe in der Schweiz geschiitzt werden.

a) Vorginger dieser Bestimmung war Art. 6 Abs.2 Ziff. 2 Abs. 2, der an der Konferenz
von Washington von 1911 in die Ubereinkunft aufgenommen wurde (seit der Revision
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von London Art.6 lit. B Ziff.2 Satz 2). Er lautete im Originaltext wie folgt (BS 11
S.916): «Dans l'appréciation du caractére distinctif d’'une marque, on devra tenir
compte de fait, notamment de la durée de 'usage de la marque. »

Im Jahre 1929 erklirte das Bundesgericht das aus dem englischen Ortsnamen
Tunbridge Wells bestchende und daher an sich Gemeingut bildende Zeichen einer
englischen Unternehmerin in Anwendung dieser Bestimmung als schutzfzhig, weil es
beim englischen Publikum zufolge langen Gebrauchs die Bedeutung eines Hinweises auf
die Warc der Markeninhaberin erlangt habe (BGE 55 I 2701T. Erw.4). Im Jahre 1955
entschied es gleich beziiglich des von einer englischen Firma als Uhrenmarke gebrauchten
schweizerischen Ortsnamens Bernex (BGE 81 I 2981T.).

Diese Rechtsprechung vermag dann nicht zu iiberzeugen, wenn man aus ihr ablcitet,
eine Marke, die im Ursprungsland Verkehrsgeltung erlangt hat, miisse in der Schweiz
ohne weiteres geschiitzt werden.

An der Konferenz von Washington wurde die Frage, welche Verhiltnisse in terri-
torialer Hinsicht bei der Anwendung von Art.6 Abs.2 Ziff. 2 mal3gebend seien, nicht
aufgeworfen. Diese Bestimmung geht darauf zuriick, daB3 die schwedische Delegation
geltend machte, Schweden kénne der Revision des Art.6 wahrscheinlich nicht zustim-
men, weil dieses Land sehr alte und wichtige Marken der Eisen- und Holzindustrie
kenne, dic nur aus einem einzigen Buchstaben oder einer Zahl bestdnden. Schweden be-
fiirchtete, daf3 diese Zeichen wegen ihrer Form in den Verbandslandern nicht als Mar-
ken anerkannt wiirden, und wehrte sich daher gegen die Streichung der Ziffer 4 des
SchluB3protokolls alter Fassung, in dem die sogenannte «telle quelle» Klausel des Art.6
Abs. 1 erlautert war. Als man dann als KompromiBlésung die neue Fassung des Art.6
Abs. 2 vorschlug, dessen Ziff. 2 Abs.2 bei der Wiirdigung der Unterscheidungskraft der
Marken den tatsdchlichen Verhiltnissen, besonders der Dauer des Gebrauchs Rechnung
getragen wissen will, gab die schwedische Delegation ithren Widerstand auf (Actes de la
Conférence de Washington S.195, 252; 299f., 308; OsterrieTH, Die Washingtoner
Konferenz zur Revision der PVUe, in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
[GRUR] 1912, S.18, 20 = Sonderabdruck S.57f. une 65f.). Durch dic Aufnahme des
zweiten Absatzes von Art.6 Abs.2 Ziff. 2 wollte man also die Verbandsldander verhalten,
die Unterscheidungskraft der Marke nicht nur nach ihrer Form, sondern auch auf Grund
ihrer Geltung im Verkehr zu beurteilen. Daf3 es nicht auf die Geltung im Inlande, son-
dern ausschlieflich auf jene im Ursprungslande ankomme, behauptete niemand und
kann entgegen YvoNNE HINTERMEISTER, Der Schutz der auslindischen Marke in der
Schweiz, Diss. Ziirich 1972 S.74, nicht kurzerhand daraus abgeleitct werden, daf3 die
schwedische Delegation sich fiir die Beriicksichtigung von Marken einsetzte, die fir
Schweden als Ursprungsland, nicht als Einfuhrland, von Bedeutung waren. Schweden
war schon im Jahre 1911 fiir Eisen, Stahl und Holz ein Exportland, weshalb angenom-
men werden darf, daf} die bis 200 Jahre alten einfachen Buchstaben- und Zahlenmarken,
die es verteidigte, nicht nur in Schweden allein, sondern auch in den Einfuhrlindern
seiner Erzeugnisse sich im Verkehr als Hinweise auf bestimmte Fabriken oder Handels-
unternehmen durchgesetzt haben konnten. Weshalb die schwedischen Zeichen ohne
weiteres auch dann als Marken geschiitzt werden miiten, wenn sie im Einfuhrlande
noch keinerlei hinweisende Kraft erlangt hitten, ist nicht zu ersehen. Das versteht sich
um so weniger von selbst, als die englische Vertretung trotz ihrer Zustimmung zur
Streichung der Ziff. 4 des alten SchluBprotokolls ausdriicklich erklirte, es scien immer
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noch abweichende Auslegungen des Art. 6 moglich und man werde es in England nach
wie vor ablehnen, Dinge zu schiitzen, die tiberhaupt nicht als Zeichen gélten (OsTER-
rIETH, GRUR 1912 S. 18 Spalte rechts = Sonderabdruck S.58). Das konnte nur heillen,
daBl England jedes Hinterlegungsgesuch auf Grund der in seinem eigenen Lande
herrschenden Verhiltnisse beurteilen werde.

In BGE 55 T 26211, sagte das Gericht denn auch mit keinem Worte, weshalb es auf
die Verkehrsgeltung im Ursprungsland, nicht auf jene im Inland abstelle. Diese Frage
wurde erst in BGE 81 1 301 erértert, aber mit Ausfithrungen, die nicht uberzeugen.

Das Bundesgericht verwies hier darauf, daf3 es nach BGE 55 I 262 auf den Gebrauch
der Marke im Ursprungsland ankomme, und erklirte, es bestehe kein Grund, davon
abzuweichen, denn die von SeiLer, Die Entstehung des Rechts an ausldndischen Mar-
ken in der Schweiz, Berner Diss. 1943 S.69/70 geiibte, auf eine engere Auslegung
zielende Kritik halte nicht stand. Seiler hat jedoch gar nicht zur Frage Stellung genom-
men, ob die Verkehrsgeltung des Ursprungslandes oder jene in der Schweiz maflgebend
sei, sondern auf den Seiten 62-70 ausschliefSlich die Frage behandelt, ob Art.6 lit. B
Ziff.2 Satz 2 PVUe nur auf Zeichen anzuwenden sei, denen ohne die Durchsetzung im
Verkehr jede Unterscheidungskraft fehlen wiirde, oder auch auf Beschaffenheitsangaben.
Die Kritik, die er in diescr Hinsicht an BGE 55 I 272 iibte, und die Gegenkritik des
Bundesgerichts an der Auffassung Seilers tragen also zur Frage, ob sich die Verkchrs-
geltung nach den Verhiltnissen des Ursprungslandes oder nach jenen des Inlandes be-
urteile, nichts bei.

Das Bundesgericht fiigte dann allerdings noch hinzu, seine in BGE 55 I 262 1. ver-
tretene Auffassung sei «auch zweckentsprechend, weil den Bediirfnissen eines gesteiger-
ten internationalen Handelsverkehrs und den Schutzbestrebungen des Abkommens
angepalt». Den Bediirfnissen des internationalen Handels stehen indessen die Bedirf-
nisse des inldndischen Handels und des inldndischen Publikums entgegen. Man darf
erwarten, dal3 derjenige, der exportieren will, sich hinsichtlich der Verwendung von
Marken den Gesetzen des Einfuhrlandes unterzieht, wie er das auch in mancher anderen
Hinsicht tun muB. Die Bestrebungen zum Schutze der ausldndischen Marken konnten
durch die PVUc¢ nur in schr beschrianktem Umfange verwirklicht werden, zéhlt doch
Art.6auinquies in 1it. B einc ganze Reihe von Griinden auf, welche die Verbandslinder
berechtigen, auslindischen Marken den Schutz zu verweigern. So sind z. B. der Sprach-
gebrauch und die inlandische 6flentliche Ordnung fiir die Beurteilung der Zulissigkeit
einer auslandischen Marke zum mindesten cbenso wichtig wie die Bediirfnisse des inter-
nationalen Handels und die Verkehrsgeltung, welche die Marke im Auslande unter einer
ganz anderen Gesetzgcbung und unter anderen Verhiltnissen erlangt haben mag. Man
kann nicht schlechthin die Verkehrsgeltung im Auslande den Gesetzen und Verhalt-
nissen im Einfuhrlande vorgchen lassen. Hitte die PVUe ausldndische Marken moglichst
ungehemmt auch im Einfuhrland geschiitzt wissen wollen, so hitte sie ausdriicklich
einen diesbezuiglichen obersten Grundsatz aufstellen miissen.

Das Bundesgericht hat dann in BGE 81 I 302 noch ausgefiihrt, seine Auffassung werde
durch eine analoge ausldndische Praxis erhirtet, wobei es sich auf Pratsant, Traité¢ de
droit international concernant la propriété industrielle S.2091T., besonders 211, berief.
Dicses Werk und die dort zitierten ausldndischen Prijudizien befassen sich aber aus-
schlieBlich mit anderen Fragen, besonders mit dem Grundsatz des Art.6 lit. A PVUe/
London, wonach dic Marken, was ihre Form betrifft, «tclle quelle» zu schiitzen sind.
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Auch das Urteil des schweizerischen Bundesgerichts vom 9. Juni 1931, das Plaisant am
Schlusse der S.211 zitiert (BGE 57 IT 442 fI), tragt zur Losung des Problems, ob beider
Anwendung von Art.6 lit. B Ziff. 2 Satz 2 die Verkehrsgeltung im Ursprungsland oder
jene im Inland mafigebend sei, nichts bei.

b) AnldBlich der Revision der PVUe in Lissabon im Jahre 1958 wurde auf Vorschlag
der Internationalen Vereinigung fiir gewerblichen Rechtsschutz (AIPPI) der bisherige
Art.6 durch einen neuen Art.6 und durch Art.6auinavies ergetzt,

Im neuen Art.6 erklirte man vorab, die Bedingungen {iir die Hinterlegung und Ein-
tragung von Fabrik- oder Handelsmarken wiirden in jedem Lande durch die innerstaat-
lichen Rechtsvorschriften bestimmt. Aus diesem Grundsatz folgt, daB die Ubereinkunft
im Zweifel so auszulegen ist, da3 die Rechtsordnung und die Verhéltnisse des Einfuhr-
landes vor dem ausldndischen Recht und den auslidndischen Verhiltnissen, besonders
vor jenen im Ursprungslande, den Vorrang haben. Von Schutzbestrebungen als ober-
stem Leitbild in dem Sinne, dafl die im Ursprungslande geschiitzte Marke im Zweifel
auch im Einfuhrlande geschiitzt werden miisse, kann nicht die Rede sein. Eine Aus-
nahme sieht die sog. telle-quelle-Klausel des Art. 6auinavies lit, A vor, doch gilt sie nur fiir
die duBere Form der Marke (BGE 98 I b 180fF.).

In Art. 69uinauies wyrde unter anderem aufgenommen, was bisher in Art.6 lit. A und B
gesagt war. Dabei machte man den bisherigen Satz 2 von lit. B Ziff. 2 zum Absatz 1 der
lit. C und gab ihm folgenden ncuen Wortlaut: «Pour apprécier si la marque est suscep-
tible de protection, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment
de la durée de 'usage de la marque.»

Damit war klargestellt, daBl nicht nur bei der Wiirdigung der Unterscheidungskraft
der Marke, sondern bei der Beurteilung ihrer Schutzfdhigkeit iberhaupt alle Tatum-
standc, besonders die Dauer des Gebrauchs der Marke, also ihre Durchsetzung im Ver-
kehr, zu beriicksichtigen seien.

DaB es auf die Durchsetzung im Verkehr im Auslande, besonders im Ursprungslande,
also nicht auf die Verhiltnisse im Inlande ankomme, wurde aber auch bei dieser Ge-
legenheit nicht gesagt. Dabei handelt es sich nicht etwa um cin Versehen. Das Problem
war an der Konferenz von Lissabon durchaus bekannt. Die AIPPI hatte vorgeschlagen,
Art, 6auinquies lit C wie folgt zu fassen (Actes de la Conférence réunic & Lisbonne S.596) :
«C. Pour apprécier si la marque a un caractére distinctif, on devra tenir compte de
toutes les circonstances, notamment:

1. du fait que ladite marque a été admise a ’enregistrement dans le pays d’origine ou
dans un autre pays de ’Union aprés examen des conditions d’admission ou qu’elle a été
reconnue distinctive dans un pays de 'Union;

2. du fait de la durée et de I'étendue de son usage dans les pays de ’Union;

3. du fait que les milieux intéressés la considérent comme le signe distinctif du produit
qu’elle couvre.»

Die Delegation von Osterreich, unterstiitzt von den Delegationen der Tschecho-
slowakei und von Jugoslawien, widersprach diesem Vorschlag mit der Begriindung, er
bringe gegeniiber dem bisherigen Art.6 lit. B Ziff.2 Satz 2 cine wesentliche Anderung
mit sich, weil bisher bei der Wiirdigung der Unterscheidungskraft der Marke das Ein-
fuhrland nur die in diesem Lande eingetretenen Tatsachen habe beriicksichtigen miissen
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(Actes S.605f. und 753). Der Delegiertc von Deutschland verirat dagegen die Meinung,
der Richter kénne allen Tatsachen Rechnung tragen, um sich cine Meinung zu bilden
(Actes S.753). Der Schweizer alt Bundesrichter Bolla duflerte sich als Prasident der
Dritten Kommission, die diesen Artikel berict, gemif3 Protokoll dahin, die Haupt-
schwierigkeit liege in der Frage, ob der Richter nur die Tatumstinde im eigenen Lande,
also im Einfuhrlande beriicksichtigen solle oder ob er auch anderen Umstandes, insbe-
sondere auBerhalb seines Landes eingetretenen Tatsachen Rechnung tragen diirfe. Der
bisherige Text erlaube dies, und der Vorschlag der AIPPI wolle ihn nicht 4dndern, son-
dern bloB3 durch Beispicle ergdnzen. Es frage sich somit, ob die geltende Fassung geniige
(Actes S.606).

Hierauf beschlossen dic Delegicrten mit 20 gegen 7 Stimmen, die bisherige Wendung
«... on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait, notamment de la durée de
Pusage de la marque» beizubehalten, also den Vorschlag der AIPPI abzulehnen (Actes
S.606).

Es kann somit nicht gesagt werden, Art.6auinavies it C Abs. 1 wolle die Verbands-
linder verpflichten, eine Marke zu schiitzen, wenn sie im Ursprungslande Verkehrs-
geltung erlangt hat. Dicse Bestimmung erlaubt dem Einfuhrlande, alle Tatumstinde zu
beriicksichtigen.

Dazu gehoren vor allem die Verhiltnisse, wie sic im Einfuhrlande selbst bestehen.
Das ergibt sich schon daraus, daB3 die in Art.6auinauies {jt B aufgezihlten Griinde, aus
denen dieses Land die Eintragung der im Ursprungslande registrierten Marke ablehnen
kann, im Einfuhrland verwirklicht sein miissen (BGE 53 II 360, 55 II 62, 151/152, 72 1
240, 73 1II 132, 76 T 169, 80 I 383, TroLLER, Immaterialgiiterrecht 2. Aufl., T 354;
Masson, La protection «telle quelle» des marques de fabrique et de commerce S. 75, 82).
Die PVUe kann nicht der Rechtsordnung und den Verhaltnissen des Einfuhrlandes der-
maBen den Vorrang cinrdumen, dieses Land dann aber doch verpflichten wollen, die
Marke unbekiimmert darum, ob sie im Einfuhrlande z.B. die Rechte Dritter verletzt
(lit. B Ziff. 1) oder Beschaffenheitsangabe ist (lit. B Ziff.2) oder sogar gegen dic guten
Sitten oder die 6ffentliche Ordnung versto3t (lit. B Ziff. 3), blo3 deshalb zu schiitzen,
weil sie im Ursprungslande, wo ganz andere Verhiltnisse herrschen konnen (anderer
Sprachgebrauch, andere Eintragungsvoraussetzungen usw.), Verkehrsgeltung erlangt
hat.

Zu den Tatumstdnden, die das Einfuhrland beriicksichtigen darf — aber nicht not-
wendigerweise muf} —, kann man im einzelnen Falle auch die Vorgiange im Ursprungs-
lande (oder in anderen Lindern) rechnen. Sie kénnen etwa Indizien dafiir sein, daf3 das
Zcichen sich durch seinen Gebrauch auch im Einfuhrlande durchgesetzt hat. Wenn sie
im Einfuhrlande bekannt sind, kénnen sie den Schutz der ausldndischen Marke unter
Umstinden auch deshalb rechtfertigen, weil der Gebrauch dieser Marke durch andere
Fabrikanten oder Hindler wegen der TAuschungsgefahr nicht in Frage kommt (BGE
73 11 133).

Dieser Meinung ist offenbar auch BopexHAuseEN, Guide d’application de la Conven-
tion de Paris S. 123, wenn er ausfihrt: «Les autorités compétentes du pays dans lequel
la protection de la marque est revendiquée peuvent également tirer des conclusions de
ce genre de circonstances existant dans d’autres pays.»
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¢) Soweit das schweizerische Schrifttum dic in BGE 55 1262 und 81 I 301 vertretcne
Auffassung iibernommen hat, vermag es aus den angefiihrten Griinden cbenfalls nicht
zu iiberzcugen (Davip, Komm. zum MSchG Art. 3 N.35; TRoLLER, Immaterialgiiter-
recht 2. Auflage I 390; Yvonne HINTERMEISTER, Der Schutz der ausldndischen Marke in
der Schweiz S.74). Troller bchilt iibrigens «wichtige inldndische Intcresscu» vor,
scheint also nicht anzunehmen, dafl immer die Verkehrsgeltung im Ursprungslande
maBgebend sci. Dem Urteil betreffend die Marke «Bernex» wirft er zudem vor (S.391),
es enthalte einen Widerspruch, weil die Motive einerseits davon ausgingen, das Publikum
werde den Namen «Bernex» nicht mit der Herstellung von Uhren in Zusammenhang
bringen, womit er, was fiir ihre Zulassung entscheidend gewesen sci, als Phantasiemarke
anerkannt worden sei. Auch Yvonne HiNTERMEISTER fuigt bel (S.75), eine Marke sei
trotz eines langen Gebrauchs und dadurch erlangter Verkehrsgeltung im Ursprungs-
lande dann nicht «telle-quelle» zu schiitzen, wenn sie im Inland der Kennzeichnungs-
und damit der Unterscheidungskraft entbehre oder als Beschaffenheitsangabe oftenge-
halten werden miisse. Sie sieht also in der Verkehrsgeltung im Ursprungslande picht in
allen Fillen einen Grund, der das Einfuhrland zur Eintragung der Marke verpflichte.

MatrER, Komm. zum MSchG S.63/64, ist im Gegensatz zu BGE 55 1 273 der
Meinung, dafl gewohnlich die Durchsetzung im Inland erforderlich ist, bei Export-
marken jedoch die Verhiltnisse im Ausland zu berticksichtigen sind.

d) Das deutsche Bundespatentgericht vertritt in einem Entscheid aus dem Jahre 1965
(verdffentlicht in GRUR 1965 Ausland S. 508) die Auffassung, ein nicht unterscheidungs-
kriftiges oder ein beschreibendes Warenzeichen kénne nur dann in die deutsche
Zeichenrolle eingetragen werden, wenn es sich in der Bundesrepublik durchgesetzt hat;
Durchsetzung im Verkehr des Ursprungslandes gentige nicht.

Auch das deutsche Schrifttum ist iiberwiegend der Auffassung, daf} es auf die Durch-
setzung in der Bundesrepublik ankomme, wobei es einrdumt, daf3 die Verkehrsgeltung
der Marke im Ausland den Nachweis der Durchsetzung in der Bundesrepublik erleich-
tern kann (Busse, Warenzeichengesetz 3. Auflage Anm. 34 II Ziff.1 Abs.1 und lit.f zu
§ 4 WZG und Anm. 5 lit. C zu Art.6 PVUe, REIMER/TRUESTEDT, Anm. 31 zu § 4 WZG;
BaumBacH/HEFERMEHL, Anm. 67 zu § 4 WZG). BEIEr, in GRUR 1968 S. 497, meint da-
gegen, dem Verlangen nach iibereinstimmender Beurteilung der Schutzfahigkeit einer
im internationalen Handel beniitzten Marke sollte grundsitzlich entsprochen werden,
soweit keine {iberwiegenden Interessen inldndischer Gewerbetreibender oder die in-
lindische 6ffentliche Ordnung entgegenstehen. Der Vorbehalt der inldndischen Inte-
ressen und 6ffentlichen Ordnung zeigt aber, daf3 auch Beler letzten Endes doch dem
Recht des Einfuhrlandes den Vorrang gibt.

In Osterreich vertreten Sonn/PrRETTENHOFER/K 0CH, Warenzeichenrecht, Wien 1958
S.10, die Auffassung, bei der Entscheidung der Frage, ob sich eine Marke in den betei-
ligten Kreisen als Kennzeichen der Ware des Unternehmens durchgesetzt habe, sei die
inlandische Verkehrsanschauung malBgebend.

Auch nach der Rechtsprechung Grof3britanniens vermégen die Verhéltnisse im Aus-
lande ein den Anforderungen des englischen Rechts nicht geniigendes Zeichen nicht
eintragungsfahig zu machen (GRUR 1956 Ausland S. 56; von WATTENWYL, Der Schutz
der Marke in GroBbritannien, ZBJV 89 203/204).



— 62 —

e) Der vorliegende Fall bestatigt, daB3 die Verkchrsgeltung der Marke im Ursprungs-
lande nicht ohne weiteres Anspruch darauf geben kann, dal sie auch im Einfuhrlande
geschiitzt werde. Das Recht der Verbandsstaaten, den ausschlieBlich aus Beschaffen-
heitsangaben bestehenden Marken den Schutz zu verweigern, wire sonst oft illusorisch.
Das Wort DISCOTABLE ist in der Bundesrepublik Deutschland moglicherweise schon
sehr bald, gewissermaBen von Anfang an, als Marke der Beschwerdefiihrerin bekannt
geworden, weil es im deutschen Publikum als fremdsprachiger Ausdruck nicht Be-
schaffenhcitsangabe, sondern Phantasiewort ist, sich also nicht zuerst durch langen
Gebrauch vom Freizeichen zum Individualzeichen umzugestalten brauchte. Die Be-
riicksichtigung der Verhiltnisse in der Bundesrepublik liefe darauf hinaus, dal3 iiber die
Bedeutung, dic das Wort in der franzosischen Sprache hat, in der Schweiz von Anfang
an hinweggesehen werden miif3te, obschon diese Sprache hicr National- und Amts-
sprache ist. Es kann nicht der Wille der PVUc sein, daf} die sprachlichen Verhaltnisse
im Einfuhrlande dermaficn den Verhiltnissen im Ursprungslande hintanzustellen seien.

Die Beschwerdefiihrerin befindet sich in anderer Lage als der Inhaber der Marke
TUNBRIDGE WELLS. Dieser Ausdruck war nicht in der Schweiz, sondern im
Ursprungslande England eine Ortsbezeichnung und daher zunidchst Freizeichen. Er
konnte sich in England durch langen Gebrauch zum Individualzeichen umbilden.
Schweizerische Geschiftsleute waren an seiner Freihaltung fiir den Gebrauch im Inlande
tiberhaupt nicht interessiert. Der Gebrauch von TUNBRIDGE WELLS als Marke
durch sie hitte geradezu tauschend wirken kénnen. Das Bundesgericht hat das schon in
BGE 73 11 133 angedeutet, als cs, cine Parallelc mit BGE 55 I 262 fI. ziehend, die Nach-
ahmung der Marke CIGARETTES FRANCAISES des Inhabers des franzosischen
Tabak-Regiebetriebes wegen Téauschungsgefahr als unzulissig erkdrte. Von der Marke
der Beschwerdefiihrerin kann nicht gesagt werden, ihr Gebrauch durch andere Personen
in der Schweiz kénnte zu TAuschungen fithren. DISCOTABLE wird hier nicht als aus-
schlieBliches Gut der Beschwerdefiihrerin, sondern als Beschaffenheitsangabe, also als
Gemeingut empfunden. Schweizerische Geschiftsleute haben cin Interesse, ihre Tische
zum Aufbewahren von Schallplatten ebenfalls als «discotables» bezeichnen zu diirfen.

Anders verhielte es sich nur, wenn sich diescs Wort fiir Waren aus dem Betriebe der
Beschwerdcfiihrerin auch in der Schweiz als Individualzeichen durchgesetzt hitte. Das
wird aber von der Beschwerdefiithrerin nicht behauptet. Sie beruft sich nur auf die an-
gebliche Verkehrsgeltung in Deutschland und bringt nicht einmal vor, daf sie die Marke
in der Schweiz iiberhaupt schon gebraucht habe. Die Frage, ob die behauptete Durch-
setzung im Verkehr in Deutschland ein Indiz dafir sei, dafl sich das Zcichen auch in der
Schweiz durchgesetzt habe, stellt sich daher nicht.

Die Marke kann deshalb in der Schweiz nicht eingetragen werden.

UWG Art. 2 Abs. 1

Klageberechtigt wegen unlauteren Welthewerbs ist nur der Mitbewerber des Be-
schuldigten; als solcher kommt unter Umstinden auch der Agent in Betracht.

Le droit d’intenter une action pour concurrence déloyale n’appartient qu’d ceux qui
exercent une activité concurrente de celle du défendeur. Selon les circonstances, un
simple agent peut remplir cette condition.






V.

Anwendung dieser Regel auf einen Fall, in dem die Voraussetzungen fiir die Be-
willigung erfullt sind (Coop Oberwallis ).

Lorsqu’en raison des circonstances une adjonction territoriale n’est pas trompeuse
nt ne sert de réclame, mais que le titulaire de la raison a un intérét digne de
protection & son emplot, I’autorisation ne peut pas étre refusée.

Application de cette régle & un cas ot les conditions de I’ autorisation sont remplies

(Coop Oberwallis ).

BGE 98 Ib 298ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen
Bundesgerichts vom 5. Dezember 1972,

Aus den Erwdgungen:

I

Die dem Genossenschaftsverband Coop Schweiz angehérende Coop Simplon mit
Sitz in Glis bezweckt unter anderem die Deckung des Bedarfes ihrer Genossenschafter an
Lebensmitteln, Gebrauchsgegenstinden und Verbrauchsgiitern. Im Herbst 1969
fusionierte sie mit den Coop-Tochtergenossenschaften von Brig und Visp und im Friih-
jahr 1971 beschloB sie, ihre Titigkeit vom Gebiete der Gemeinden Glis, Brig und Visp
auf das ganze deutsche Sprachgebiet des Kantons Wallis auszudehnen und den Namen
Copp Oberwallis anzunchmen. Sie trachtcte nach der Fusion mit den anderen dem Coop
Schweiz angehérenden Genossenschaften dieses Gebietes. Zum Teil hatte sie Erfolg.
Gewisse Genossenschaften lehnten dagegen die Fusion ab, traten aus dem Coop Schweiz
aus und grindeten den «Verband der Oberwalliser Konsumvereine» mit Sitz in Naters.

Am 25. Juli 1972 verweigerte das eidgendssische Amt fir das Handclsregister der Coop
Simplon die Bewilligung zur Ersetzung des Zusatzes «Simplon» durch «Oberwallis».
Am gleichen Tage lehnte es auch das Gesuch des neuen Verbandes um Bewilligung des
Zusatzes «Oberwalliser» ab. Es vertrat die Auffassung, die erwihnten Ausdriicke
tduschten, weil keiner der beiden Gesuchsteller im Oberwallis eine Monopolstellung
habe und von sich sagen kénnc, er sei dic durch den Zusammenschluf3 der Konsum-
genossenschaften dieses Gebietes entstandene Organisation. Zudem wiéren sie reklame-
haft, weil sie einc nicht bestehende wirtschaftliche Bedeutung geltend machten.

Die Coop Simplon fiithrt Verwaltungsgerichtsbeschwerde.

II.

Gemal Art. 46 in Verbindung mit Art. 45 HRegV darfein territorialer oder regionaler
Zusatz als Bestandteil der Firma nur mit Bewilligung des eidgendssischen Amtes in das
Handeslregister eingetragen werden. Diese sich auf Art. 944 Abs.2 OR stiitzende Rege-
lung will der Gefahr von Tduschungen vorbeugen (Art.944 Abs.1 OR) und verhindern,
daB der Zusatz nur um der Reklame willen gefiihrt werde. Wenn weder das eine noch
das andere zutrifft, der Inhaber der Firma vielmehr ein schiitzenswertes Interesse an
der territorialen oder regionalen Bezeichnung hat, z.B. weil er sich durch diese von
anderen mit ihm wirtschaftlich eng verbundenen Gesellschaften oder Genossenschaften
unterscheiden will, darf die Bewilligung nicht verweigert werden (BGE 92 T 2931,
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2981, 305, 94 1 559fF, 96 I 611). Der Auflassung des cidgenossischen Amtes, der
territoriale oder regionale Zusatz diirfe nur bewilligt werden, wenn der Inhaber der
Firma im betreflenden Gebiet praktisch cinc Monopolstellung habe, d.h. die reprasen-
tative Organisation sei, ist nicht beizupflichten. Wic aus den soeben erwihnten Ent-
scheiden hervorgeht, gibt ¢s nationale, territoriale oder regionale Zusitze, dic nicht den
Eindruck erwecken, der Inhaber sci die einzige oder wichtigstc Organisation des Ge-
schiftszweiges im angegebenen Gebiet. Es besteht kein sachlicher Grund, die Eintra-
gung und Fiihrung des Zusatzes wegen cines Eindruckes zu verweigern, den er im be-
treffenden Fall nicht erweckt. Unter solchen Umsténden ist weder mit der Moglichkeit
von Tduschungen zu rcchnen, noch wirkt der Zusatz reklamehaft.

Die Beschwerdcfiihrerin will durch den Namen Coop Oberwallis ausdriicken, daf3 sie
dem Verband Coop Schweiz angehért und ihre genossenschaftliche Tatigkeit auf das
Oberwallis ausgcdehnt hat. Der Name untcrscheidet sie zugleich ven den anderen
Genossenschaften, die diesem Verbande angehéren und die Bezeichnung Coop in Ver-
bindung mit der Angabe der von ihnen bedienten Region beniitzen, z.B. von den
Genossenschaften Coop Santis, Coop Nord Vaudois, Coop Seeland, Coop Uri. Einen
anderen Zweck verfolgt sie mit dem Zusatz Oberwallis nicht.

Einen anderen Sinn kann auch das Publikum threm Namen nicht entnehmen. Sollte
es, wie das eidgenéssische Amt glaubt, auch ithre Liden einfach als « Konsumldden» be-
zeichnen, ohne sie von denen der Mitglieder des « Verbandes der Oberwalliser Konsum-
vereine» zu unterscheiden, so wire das nicht dem Zusatz Oberwallis im Namen der
Beschwerdefithrerin zuzuschreiben. Der charakteristische Bestandteil Coop arbeitet
solcher Gleichstellung der Geschéfte mit denen der Konkurrenzgenossenschaften und
-vereine sogar deutlich entgegen. Der Name Coop Oberwallis macht nicht die geringste
Anspielung darauf, daB3 alle «Xonsumliaden» im Oberwallis, besonders auch die von
Mitgliedern des «Verbandes der Obcrwalliser Konsumvereine» gefithrten, der Be-
schwerdefiihrerin gehérten. Coop ist nicht eine Sachbezeichnung fiir Liden von Ge-
nossenschaften, sondern ein Individualzeichen, das in der Schweiz nur vom Coop
Schweiz, von den ihm angeschlossenen Genossenschaften und von den mit thm wirt-
schaftlich verbundenen Unternehmen und Organisationen beniitzt wird. Das ist all-
gemein bekannt.

Es kann auch nicht davon die Rede scin, daf3 der neue Name der Beschwerdefithrerin
vortausche, diese besitze im Oberwallis eine Monopolstellung. Eher koénnte die Firma
Verband der Oberwalliser Konsumvereine auf eine Monopolstellung dieses Verbandes
auf dem Gebiete des genossenschaftlich organisierten Absatzes von Konsumglitern
schliefen lassen. Wenn daraus Verwirrung entstehen sollte, wire dafiir ausschlieB3lich
dieser Verband, nicht die Beschwerdefiihrerin verantwortlich.

Dal3 die Beschwerdefithrerin ihre genossenschaftliche und geschiftliche Tatigkeit-
besonders durch Fusionen, iiber das Simplongebiet hinaus auf das Oberwallis auszu-
dehnen vermocht hat und sie dort weiterhin zu erwcitern versucht, ist unbestritten. Die
Beschwerdefiihrerin behauptete schon im Gesuch vom 12.April 1972, sie verfiige in
dieser Region iiber mehr als die Halfte der ehemaligen Coop-Léden. Das eidgenéssische
Amt behaftet sie dabei. Esleitet daraus ab, daf3 die Zahl der Aulenseiter nicht gering sei.
Darauf kommt indessen nichts an. Es geniigt, dal3 der Beschwerdefiithrerin nicht vorge-
worfen werden kann, sic erwecke durch das Wort Oberwallis den Anschein, in der gan-
zen Region titig zu sein, wihrend sie sich in Wirklichkeit nur in einem kleinen Teil der-
selben betitige.
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Der Name Coop Oberwallis wirkt unter diesen Umstinden nicht nur nicht tauschend,
sondern auch nicht bloB reklamehaft. Die Beschwerdefiihrerin hat ein schutzwiirdiges
Interesse, ihn zu fuhren.

R2GB Art.27 Abs.2

Nichtigkeit eines Vertrages zwischen Olgesellschaft und Tankstellenhalter wegen
dbermapiger Beschrinkung der wirtschaftlichen Fietheil.

Nullité dun contrat entre la raffinerie et le gérant d’une station d’essence pour
restriction, outre mesure, de la [tberté économique.

BJM 1973 S.951T., Urteil des Obergerichts des Kantons Basel-Land-
schaft vom 9. Januar 1973.



Buchbesprechungen

Dilger, Peter: Die Abgrenzung des Vorbenuizungsrechls vom Patentrecht beziiglich
Voraussetzungen und Wirkungen. XXIX 4+ 305 Seiten (Disscrtation der
Hochschule St.Gallen). Anzeiger — Druckerei St. Gallen, 1971.

Im Hinblick auf das Bestreben nach einer internationalen Vereinheitlichung des
Patentrechts mul3 das vorliegende eingehende Studium des Vorbenutzungsrechts, eines
in den angelsdchsischen, germanischen und romanischen Lindern noch immer sehr
unterschiedlich geregelten Randgebietes des Patentrechts, sehr begrii3t werden. Da bei
der stets zunehmenden Forschungsintensitit sich die Wahrscheinlichkeit erhéht, daf3
eine Erfindung von zwel oder mehreren Erfindern, unabhiingig voneinander, gleich-
zeitig gemacht wird, muB} auch aus dieser Sicht die Thematik der vorliegenden Disser-
tation als aktuell betrachtet werden.

Wie der Autor in scinem Vorwort betont, hat er versucht, das Vorbenutzungsrecht
in Hinsicht auf die Systematik des Patentrechts zu erklidren, von diesem abzugrenzen
sowie die damit verbundene Problematik zu beleuchten, ausgehend von der Regelung
des Vorbenutzungsrechts gemal3 Artikel 35 des schweizerischen Patentgesetzes.

In diesem Rahmen werden alle wesentlichen Aspekte des Vorbenutzungsrechts
griindlich behandelt, wie die Objektivierung der vorbenutzten Erfindung, Erfindungs-
besitz, Nutzungswillen, zeitlicher, értlicher und inhaltlicher Schutzbereich, Uber-
tragung des Vorbenutzungsrechts und die mit diesem Recht verbundene betriebs- und
volkswirtschaftliche sowie juristische Problematik.

Zunichst wird in einem einleitenden Kapitel die Einordnung des Vorbenutzungs-
rechts in das System des Patentrechts dargelegt. Hierbei werden, wie auch in den folgen-
den Kapiteln, mehrere Aspekte des eigentlichen Patentrechts eingehend erldutert, um
im Vergleich dazu die unterschiedlichen Merkmale des Vorbenutzungsrechts deutlich
hervorheben zu kénnen.

Im letzten Kapitel findet man einen Uberblick iiber die Ausgestaltung des Vorbe-
nutzungsrechts in einigen andercn ausgewéhlten Lindern, sowie tiber die Bestrebungen
zur Vereinheitlichung diescs Rechtes im Rahmen der geplanten internationalen Zu-
sammenarbeit (Europa-Patent, PCT-Plan, usw.) und schlieBlich cinen Vorschlag fur
eine mogliche Neuregelung des Vorbenutzungsrechts auf nationaler und internationaler
Ebene.

Ein Literaturverzeichnis, das ca. 200 Biicher, Dissertationen bzw. Publikationen in
Fachzeitschriften enthilt und worauf im Text sehr haufig verwicsen wird, gibt zu er-
kennen, daB die fiir dieses Spezialgebiet zutreffende Literatur cingehend studiert wurde.

Dic vorgelegte, sehr klar abgefaBte theoretische Abhandlung tiber das Vorbenutzungs-
recht stellt cine wesentliche Bereicherung der existierenden Literatur dar und wird
jedem, der sich mit dieser Problematik zu befassen hat, héchst gelegen kommen.

R. Croes
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Enoblauch, H.: Warenzeichen- und Aussiattungsrecht — Ewnfiihrung und Praxis,
Verlag Chemie GmbH., Weinheim 1973, 189 Seiten, 6 Abbildungen,
Ganzleinen, DM 44.—,

In Heft 2, 1965, SS.308, 309 der « Mitteilungen» wurde die 2. Auflage dieses Buches
von W.MULLER eingehend besprochen und als besonders empfehlenswert gewiirdigt.
Knappe Darstellung, schlichter Stil, keine (oft so verwirrenden) Anmerkungen, die un-
bedingte VerlaBlichkeit dessen, was Knoblauch sagt und was er als langjahriger Marken-
anwalt aus der Praxis berichtet und fiir die Praxis empfiehlt — all das gilt unverandert
auch fur die 3. Auflage. Eine dritte, mit Recht als «vollig neubearbeitet» bezeichnete
Auflage war indessen notwendig, nachdem durch das sog. « Vorabgesetz» von 1968 fur
die Bundesrepublik Deutschland seit 1. 1. 1973 der « Benutzungszwang» gilt. Denn diese
Gesetzesdnderung setzt mit Sicherheit einen génzlich neuen Akzent im deutschen
Markenrecht und wird Anwendung und Auslegung der gesetzlichen Regeln ebenso wie
die Markenpraxis grundlegend dndern. MUrLLER konnte schon 1965 mit Recht sagen:
«Wenn das praktische Werk auch das deutsche Warenzeichenrecht zum Gegenstand hat,
so ist es doch auch fiir den schweizerischen Markenhinterleger... ein hervorragender
Ratgeber fiir die Praxis». Dies gilt heute in ganz besonderem MaBe, nachdem ein
wesentlicher Graben zwischen WZG und MSchG inzwischen zugeschiittet ist.

Knosravcus Buch stellt aber — iiber all das Gesagte hinaus — in gewisser Weisc ein
einmaliges Werk dar. In ihm handelt ndmlich ein Jurist ein Rechtsgebiet nicht aus-
schlieBlich fiir Juristen ab, sondern er legt einen Leitfaden, ein Lehrbuch vor, das
gerade juristisch nicht ausgebildete Leser ohne Schwierigkeiten lesen und benutzen
konnen. Zieht man in Betracht, dafl im deutschen Sprachraum weder systematische
Ausbildungskurse fiir Markensachbearbeiter angeboten werden, noch dafl — nach
Kenntnis des Rezensenten — ein anderes, derartiges « Lehrbuch » existiert, so kommt der
Arbeit von Knoblauch ein duflerst bedeutender Wert zu. Die Anschaffung des Buches
kann daher nur empfohlen werden, wobel es hicr tatsidchlich nicht gentigt, wenn man
die 2. Auflage (geschweige denn die erste) bereits besitzt. R. Storkebaum

Sonn|Prettenhofer|Koch: Warenzeichenrecht (Markenrecht). Erganzungsband
zur 1.Auflage. Manzsche Verlags- und Universitdtsbuchhandlung,
Wien 1972. IV + 218 Seiten, DM 35.50.

Zum bewihrten Kommentar von Sonn/Prettenhofer/Koch ist ¢in Ergidnzungsband
erschienen, notwendig geworden durch das Markenschutzgesetz 1970.

In handlicher Form werden die verschiedenen Rechtsquellen auf den neuesten Stand
gebracht, mit den erforderlichen Anmerkungen verschen und durch ein Sachregister
leicht zuginglich gemacht.

Dieser Erginzungsband ist ein niitzliches Arbeitsinstrument fir die Spezialisten,
denen nicht immer der Riickgriff auf die amtlichen Quellen moglich ist.  P.Griesinger
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Spengler, Albrecht: Wettbewerb — Recht und Schranken. 2. crweiterte Auflage
von Rudolf H. Weber. Forkel-Verlag, Stuttgart und Wiesbaden 1972.
412 Seiten, DM 48.—.

Der Wettbewerb, zum Modcwort geworden, ist fiir den Auflenstehenden rechtlich
nur schwer iiberschaubar. Aufer den Gesetzen mit dem Wort « Wettbewerb» im Titel,
auf die der Nichtkenner ohnehin aufmerksam wird, enthalten die verschiedensten Ge-
setze und Verordnungen einschlédgige Bestimmungen.

Das vorliegende Werk faf3t fir den deutschen Rechtskreis die weit auseinanderliegen-
den Rechtsquellen und Sachverhalte zusammen, um sie in iibersichtlicher Weise fiir den
praktischen Gebrauch zu erschlieBen.

Ohne Anspruch auf wissenschaftliche Forschung, wird das vielfiltige Material ge-
sichtet und in kurzer Zusammenfassung dargeboten. Fiir einen ersten Uberblick ge-
schaffen, ist das Buch klar und leicht faBlich aufgebaut. Literaturhinweise, reichlich
angefithrte Gerichtsentscheide sowie ein hundertseitiger Anhang mit Gesetzestexten
erleichtern das vertiefende Einsteigen in konkrete Probleme.

Dic einzelnen Kapitel wollen wohl kaum als solche gelesen werden, sondern gehoren
als knappe Abrisse in den Rahmen der Gesamtiibersicht. Wenn auch fiir den Spezialisten
kaum etwas Neues zu finden ist, so liegt der Wert der vorliegenden Arbeit im zusammen-
fassenden Uberblick, der ein leichtes Analysieren komplexer Sachverhalte erlaubt, ohne
Gefahr des verschentlichen Auslassens wesentlicher, aber gesetzestechnisch weit ab-
liegender Gesichtspunkte. P. Griesinger
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Die Schweizerische Vereinigung fiir Urheberrecht hielt am 12.Septem-
ber 1973 ihre ordentliche Generalversammlung des Jahres 1973 ab. Unter
dem Vorsitz ihres Prisidenten, M¢ PeriTPIERRE, befaBte sie sich unter
anderem mit der Totalrevision des Schweizerischen Urheberrechtsge-
setzes. Aus dem Kreis der Mitglieder ging die Anregung hervor, iiber die
Entwicklung des Urheberrechts die Offentlichkeit vermehrt zu informie-
ren und insbesondere den Gesetzesentwurf der 1. Expertenkommission
und die Vernchmlassung der Vereinigung in den «Mitteilungen» zu
publizieren.



— 74—

Im Hinblick darauf, daBl sich in naher Zukunft die Eidgenossischen
Rite und eine breitere Offentlichkeit mit urheberrechtlichen Fragen be-
fassen werden, erscheint dem Vorstand der Vereinigung die Veroffent-
lichung dieser Dokumente geboten. Einige Daten zum Werdegang der
Totalrevision des Schweizerischen Urheberrechtsgesetzes sollen vorange-
stellt werden.

Das geltende Schweizerische Urheberrechtsgesetz stammt aus dem
Jahre 1922. Es wurde 1955 im Hinblick auf den Beitritt der Schweiz zur
Briisseler-Fassung der Berner Konvention teilrevidiert, in seinen Grund-
zligen jedoch nicht verdndert. Bereits 1947 hatte der Nationalrat ein
Postulat Seematter angenommen, welches den Bundesrat einlud, den
eidgendssischen Riten einen Gesetzesentwurf vorzulegen, durch welchen
das Urheberrechtsgesetz abgedndert und ergdnzt werden sollte «in bezug
auf alle heute tiberholten oder ungeniigenden Bestimmungen, insbeson-
dere iber die Rechte der Urheber bei Radio- und Drahtdiffusion, ein-
schlieflich Television und bei Herstellung, Vertrieb und Vorfithrung von
Filmen (mit oder ohne Ton) »'. Ein Postulat Dr. ConzeTT, 1952, regte an,
daBl «im Gesetz auf die Anwendung der neuesten technischen Entwick-
lungen, die heute in der Anwendung des Urheberrechtsgesetzes Rechts-
unsicherheit verursachen, zu regeln sei»?!.

Die postulierten Anpassungen konnten im Rahmen der méglichst rasch
zu schaffenden Voraussetzungen zum Beitritt der Schweiz zur Berner
Konvention, Fassung 1948, nicht vorgenommen werden.

Diese Anderungen sollten jedoch nach dem Willen des Bundesrates
sofort nach Abschlul der Revision 1955 in Angriff genommen werden?.

Auf Empfehlung des ehemaligen Direktors des internationalen Biiros
fiir geistiges Eigentum, Bénigne Mentha, bestellte das Eidg. Justiz- und
Polizeidepartement im Jahre 1963 eine aus Urheberrechtsspezialisten zu-
sammengesetzte, unabhingige Expertenkommission, deren Vorsitz bis
Ende 1968 der damalige Direktor des Eidg. Amtes fiir geistiges Eigentum,
Firsprecher J.Vovame, fiihrte und darnach Bundesrichter P.Gavin.

Diese erste Expertenkommission hatte folgende Aufgaben:

— Revision des Urheberrechtsgesetzes

— Revision des Verwertungsgesetzes
— allféllige Revision der Art.380-393 OR tiber den Verlagsvertrag

1 Zitat aus der Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung {iber die Anderung
des Bundesgesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst
vom 12. Oktober 1954,

% Vgl. die erwidhnte Botschalft.



— allenfalls Ausarbeitung eines Entwurfes fiir ein Gesetz betreffend den
Schutz der austibenden Kiinstler, der Hersteller von Tontragern sowie
der Sendeunternchmen und im Zusammenhang damit Priffung der
Frage eines allfilligen Beitritts der Schweiz zur Romer Ubereinkunft
iiber den Schutz der ausiibenden Kiinstler, der Hersteller von Ton-
tragern und der Sendeunternehmen vom 26.0Oktober 1961.

In den Jahren 1963 und 1964 holte das Eidg. Justiz- und Polizeideparte-
ment von den am Urheberrecht interessierten privaten und 6ffentlichen
Organisationen (etwa 140) deren Wiinsche und Vorschlige fiir die Total-
revision ecin. Das urspriingliche allgemeine Ziel der Revision, ndmlich das
Gesetz den Neuerungen der Technik der Verbreitung von Werken der
Literatur und Kunst anzupassen, wurde durch diese Vernehmlassung
konkretisiert und den Experten vorgelegt. Diese verteilten den Stoff auf
vier Arbeitsgruppen und besprachen die Ergebnisse jeweils im Plenum.

Eine dieser Arbcitsgruppen befafite sich mit den sog. Nachbarrechten
und veranstaltete nach einer 5jdhrigen Funkstille Hearings und eine
eigene Vernchmlassung. Zu einem offiziellen Gesetzesentwurf'ist es in der
Folge allerdings nicht gekommen, obwohl bereits im Jahre 1963 ecine be-
schleunigte Vorlage eines Leistungsschutzgesetzes gefordert worden war.

Eingehender als mit dem Leistungsschutz befaf3te sich das Plenum der
Experten mit den Vorentwiirfen der Arbeitsgruppen fiir ein neues Ur-
heberrechtsgesetz und ein neues Verwertungsgesetz. Die Ergebnisse aus
diesen Arbeitsgruppen beriet das Plenum im Herbst 1969. Eine Redak-
tionskommission legte im Sommer 1970 einen bereinigten Vorentwurf
(VE) vor, den das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement zusammen mit
ausfithrlichen Erlduterungen (136 Seiten) des Kommissionssekretdrs den
interessierten Kreisen im Jahre 1971 zugehen lie mit dem Ersuchen,
sich zu den Vorschligen der Experten auszusprechen.

Die Vernehmlassung zum VE der 1. Expertenkommission konnte im
Sommer 1972 abgeschlossen werden. Der unerwartete, auBlerordentliche
Umfang der eingereichten Bemerkungen und Kritiken machte es er-
forderlich, daB das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement eine zweite kleine
Expertenkommission unter dem Vorsitz von Bundesrichter Cavin mit
der Sichtung des Materials und der Ausarbeitung eines zweiten Vorent-
wurfes beauftragte. Auf Wunsch des neu gewéhlten Vorstehers des Eidg.
Justiz- und Polizeidepartementes, Bundesrat Furgler, muBte der zweite
Entwurf binnen Jahresfrist vorgelegt werden.

In beispielloser Effizienz entledigte sich die zweite Expertenkommission
fristgerecht bis Ende 1973 ihrer heiklen Aufgabe. Es bleibt abzuwarten,
inwieweit die Urheber in der Eile auf der Strecke blieben, ging doch aus
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den Vernehmlassungen eine Unzahl von kritischen Bemerkungen hervor,
die zu sichten und zu beraten ein geriitteltes MaB3 an Einsatz und geisti-
gem Effort forderten. Zu nennen wiren beispiclsweise die Einfithrung
eines neuen Werkbegriffs?, ein Urhebervertragsrecht?, das Problem der
Abtretbarkeit urheberrechtlicher Befugnisse®, dic Regelung der Rechte
an Auftragswerken und der Rechte der angestellten Urheber®, Fragen um
das private Photokopieren’, der Vervielfiltigungen durch wissenschaft-
liche Institute, 6ffentlicher Verwaltungen, Betricbe, Bibliotheken und
Unterrichtsinstitute®, Folgerecht®, Verleihrecht?, Ausstellungsrecht!,
die Frage einer Schutzverlingerung, Einflihrung von Zwangslizenzen
oder Reduzierung absoluter Urheberrechte auf Vergiitungsanspriiche
unter gleichzeitiger Ausdehnung der Verwertungsgesetzgebung iiberall
dort, wo zwischen Urheber und Nutzer kein direkter Kontakt hergestellt
werden kann. Bei diesen Fragen geht es nicht nur um eine Auseinander-
setzung iber das Problem, ob Rechte gewidhrt werden sollen; ebenso
wichtig sind die Fragen der Praktikabilitit. Wenn der Gesetzgeber
Rechte gewidhrt, mull er auch die Instrumentarien zur Durchsetzung
dieser Rechte zur Verfiigung stellen. Umgekehrt kann er sich nicht damit
begniigen, berechtigte Postulate mit dem Hinweis abzulehnen, daf3 noch
keine praktikablen Behelfe fiir deren Durchsetzbarkeit existieren. Es ist
Aufgabe des Gesetzgebers, die erforderliche Flurbereinigung vorzu-
nehmen, an Lésungsvorschligen fehlt es nicht!?

Man erwartet deshalb mit Spannung die Vorschlige der zweiten
Expertenkommission zu diesen kontroversen Fragen. Voraussichtlich
wird der Expertenbericht mit der bundesritlichen Botschaft oder in einem
zweiten Vernehmlassungsverfahren der Offentlichkeit zuginglich ge-
macht. Nicht minder interessant diirften die parlamentarischen Beratun-
gen des Gesetzesentwurfes werden, nachdem die Rédte und Massenmedien
durch die heftigen Auseinandersetzungen mit dem am Ende gestrichenen

3 Anregung Prof. KumMER, vgl. hiezu Max KuMMER, Das urheberrechtlich schiitzbare
Werk, Verlag Stampfli, Bern 1968.

4 Vgl. hiezu die Bemerkungen der Vereinigung zu Art.25 und 26.

& Vgl. hiezu die Bemerkungen der Vereinigung zu Art.22 VE.

8 Vgl. hiezu Vorschlag der Vereinigung zu Art.26 Abs.1 VE.

7 Vgl. hiezu Bemerkungen der Vereinigung zu Art.29.

8 Vgl. hiezu Bemerkungen der Vereinigung zu Art.29bis,

® Vgl. hiezu Bemerkungen der Vereinigung zu Art. 20.

10 Vgl. hiezu Bemerkungen der Vereinigung zu Art. 20bis,

11 Vgl. hiezu Bemerkungen der Vereinigung zu Art. 20tr,

12 Vg, hiezu die Vorschlige der Vereinigung zu Art. 20/20bis/20ter/20quater, 29/29bis/7gter
741T. VE.
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Artikel 332a OR (Rechte an Werken, die im Auftrags- oder Anstellungs-
verhiltnis geschaffen werden) sensibilisiert worden sind.

Was die EinfluBnahme der Schweizerischen Vereinigung auf den Fort-
gang der Urheberrechtsrevision anbelangt, so darf nach der letzten
Generalversammlung angenommen werden, daf} sie die in der Vernehm-
lassung geduflerten Wiinsche und Anregungen mit Nachdruck weiterver-
ficht und als freie wissenschaftliche Vereinigung mit dem ihr eigenen Ge-
wicht notfalls bis in die Beratungen der eidgendssischen Rite tragt. Dies
wire insbesondere dann der Fall, wenn ihre Argumente von der 2. Exper-
tenkommission zu leicht gewogen und der Bundesrat von einer zweiten
Vernehmlassung absieht. H.]. STeErN

Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht

Vorentwurf der Expertenkommission
vom 21.Mai 1971

Erster Titel: Allgemeine Bestimmungen

Erster Abschnatt:
Gegenstand und Voraussetzungen des Schutzes

Art. 1
1 Werke im Sinn dieses Gesetzes sind 1. ;):;W“k,
a gemeiner
Sprachwerke Begiff

Werke der Musik
Werke der bildenden und andern Kiinste
ohne Riicksicht auf Wert oder Zweck, sofern sie eine individuelle
Pragung aufweisen.
2 Solche Werke sind insbesondere:
Schriftwerke undReden, einschlief3lich wissenschaftliche Werke
Kartographische Werke
Werke der Malerei und Bildhauerei
Graphische Werke
Werke der Baukunst
Werke der angewandten Kunst
Werke der Photographie
Filmwerke
Choreographische Werke und Pantomimen.
8 Teile von Werken sind geschiitzt, soweit sie eine individuelle
Pragung aufweisen.
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Art.2

b) Bearbeitungen 1 Wird ein Werk unter Verwendung eines oder mehrerer be-

¢) Sammlungen

2. Nicht ge-
schiitzte Werke

3. Beginn des
Schutzes

4. Personlicher
Geltungsbereich

a) Auf Grund
des Gesetzes

b) Anwendbar-
keit der
Berner
Ubereinkunft

stehender Werke derart geschaffen, daf3 die verwendeten Werke
in ihrer individuellen Prigung erkennbar bleiben, so ist es eine
Bearbeitung.
2 Bearbeitungen sind insbesondere:

Ubersetzungen

Variationen

Umwandlungen
8 Der Urheber einer Bearbeitung geniefit den Schutz dieses
Gesetzes; vorbehalten bleiben die Rechte des Urhebers des ver-
wendeten Werkes.

Art. 3

Sammlungen von Werken werden als Werke im Sinn dieses
Gesetzes geschiitzt, wenn sie eine individuelle Prigung auf-
weisen; vorbehalten bleiben die Rechte der Urheber der ge-
sammelten Werke,

Art. 4

I Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Gesetze, Ver-
ordnungen und andere amtliche Erlasse; auf Verhandlungen,
Entscheidungen, Protokolle und Veroffentlichungen von Be-
horden und offentlichen Verwaltungen; auf Patentschriften und
auf bekanntgemachte Patentgesuche.

2 Amtliche Ubersetzungen solcher Erlasse und Akten sind eben-
falls nicht geschiitzt.

Art. 5

1 Der Schutz tritt ein, sobald das Werk geschaffen ist.

2 Er setzt keine irgendwie geartete Festlegung voraus, es wire
denn, das Werk kénne seiner Natur nach nicht ohne Festlegung
entstehen.

Art. 6

Der Schutz dieses Gesetzes kann von Schweizerbiirgern, von
Auslandern und Staatenlosen beansprucht werden, gleich-
giiltig, ob und wo sie ihre Werke bekanntgemacht haben.

Art. 7

Schweizerbiirger, Auslinder und Staatenlose kénnen iiberdies
den weitergehenden Schutz beanspruchen, der durch den von
der Schweiz zuletzt genehmigten Text der Berner Ubereinkunft



zum Schutz der Werke der Literatur und Kunst gewihrleistet
wird.

Art. 8
Dic Hinterlegung als gewerbliches Muster oder Modell schliefit 5. Verhaltnis zam
das Werk nicht vom Schutz dieses Gesetzes aus. Modellschurz

Lweiter Abschnitt:
Der Urheber

Art.9
Urheber ist die natiirliche Person, welche das Werk geschaffen 1. Begriff des
Urhebers
hat.
Art. 10

! Haben mehrere Personen ein Werk gemeinsam geschaffen 2-Miturheber
und lassen sich ihre Beitrige nicht trennen, so sind sie Mit-

urheber.

2 Miturheber kénnen das Urheberrecht nur mit Zustimmung

aller ausiiben; keiner darf sich der Rechtsausiibung wider Treu

und Glauben widersetzen.

3 Jeder Miturheber ist berechtigt, Rechtsverletzungen selb-

stindig zu verfolgen; er kann jedoch nur Leistung an alle

fordern.

Art. 11
! Haben mehrere Urheber ein Gesamtwerk geschaffen und 3.Urheber

lassen sich ihre Beitrdge trennen, so kénnen sie, wenn nichts @Z?ﬁ?dmer
anderes vereinbart ist, das Urheberrecht am Gesamtwerk nur

mit Zustimmung aller ausiiben; keiner darf sich der Rechts-

austibung wider Treu und Glauben widersetzen.

2 Wenn nichts anderes vereinbart ist, darf jeder Urheber seinen

Beitrag auflerhalb des Gesamtwerkes insoweit verwenden, als

dadurch die Auswertung des Gesamtwerkes nicht beeintrichtigt

wird.

3 Jeder Urheber ist berechtigt, Verletzungen des Rechts am
Gesamtwerk selbstindig zu verfolgen; er kann jedoch nur

Leistung an alle fordern.

Art. 12

! Bis zum Beweis des Gegenteils gilt als Urheber, wessen Name
auf dem Werk angebracht ist.

4. Vermutung der
Urheberschaft



1. Umschreibung
des Inhalts

a) Im allgemeinen

b) Im einzelnen

2. Schranken der
Werkvetwen-
dungsbefugnis
Dritter
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2 Dem Namen stehen gleich ein Deckname (Pseudonym) oder
ein Kennzeichen.

8 Solange der Urheber ungenannt oder bei Deckname und
Kennzeichen ungewifl bleibt, wird vermutet, der Herausgeber
oder, wenn eine solche Angabe fehlt, der Verleger sei zur
Wahrung der Rechte des Urhebers erméachtigt.

Dritter Abschnute:
Inhalt: des Urheberrechis

Art. 13

I Der Urheber hat in den Schranken der Rechtsordnung und
soweit dieses Gesetz keine Ausnahme vorsieht die ausschlieBliche
und gegeniiber jedermann wirksame Herrschaft Gber sein Werk.
2 Er kann die Urheberschaft am Werk fiir sich beanspruchen.
3 Er kann bestimmen, ob, wann und wie sein Werk bekanntzu-
machen oder zu verwenden ist.

Art. 14
1 Der Urheber hat insbesondere das ausschlieSliche Recht:

1. zu bestimmen, unter welcher Urheberbezeichnung das Werk
zu verwenden ist;

2. zu bestimmen, ob und welche Anderungen am Werk vorge-
nommen werden diirfen;

3. zu bestimmen, ob und in welcher Weise das Werk zur
Schaffung einer Bearbeitung verwendet werden darf;

4. auf irgendeine Weise Werkexemplare herzustellen, einge-
schlossen Druckereierzeugnisse, Ton- oder Bildtréager;

5. Werkexemplare zu verkaufen, feilzuhalten oder sonstwie in
Verkehr zu bringen;

6. das Werk direkt oder mit Hilfe irgendwelcher Mittel vorzu-
tragen, aufzufithren oder vorzufitlhren und solche Mit-
teilungen andernorts wahrnehmbar zu machen;

7. das Werk zu senden oder solche Sendungen durch ein anderes
als das urspriingliche Sendeunternehmen weiterzusenden;

8. solche Sendungen hérbar oder sichtbar zu machen.

2 Als Sendung im Sinn von Abs.1 Ziff. 7 und 8 gilt die Verbrei-

tung des Werkes durch Radio, Fernsehen oder dhnliche Ver-

fahren, sowie mittels Draht.

Art. 15

Selbst wenn sie einem andern die Befugnis eingerdumt haben,
das Werk zu bearbeiten oder zu &ndern, kénnen sich der
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Urheber oder sein Rechtsnachfolger bis zum Ablauf der Schutz-
dauer jeder Verinderung des Werkes widersetzen, welche die
Ehre oder den Ruf des Urhebers verletzt.

Art. 16

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches zum Schutz der Persénlichkeit.

Art. 17

Ein Werk ist bekanntgemacht, wenn es vom Urheber oder mit
dessen Zustimmung auflerhalb des in Art.28 Abs.2 umschrie-
benen Personenkreises mitgeteilt wurde.

Art. 18

I Der Urheber kann vom Eigentiimer eines Werkexemplars ver-
langen, ihm jenes firr solange zugidnglich zu machen oder
herauszugeben, als dies zur Ausitbung seines Urheberrechts
unerldBlich ist.

2 Die Herausgabe kann nicht verlangt werden, wenn berechtigte
Interessen des Eigentiimers oder Besitzers entgegenstehen.

3 Der Eigentiimer darf die Herausgabe abhingig machen von
der Leistung von Sicherheit fiir die unversehrte Riickgabe des
Werkexemplars; wird dieses beschidigt oder zerstért, so haften
der Urheber und der Titer solidarisch fur den Schaden.

Art. 19

1 Kennt der Eigentiimer des einzigen vorhandenen Werk-
exemplars das Interesse des Urhebers an der Erhaltung des
Werkes, so darf er das Werkexemplar nicht absichtlich zer-
stéren, ohne dem Urheber vorher die unentgeltliche Riick-
nahme anzubieten; andernfalls schuldet er dem Urheber
Schadenersatz, sowie Genugtuung gemaiss Art.49 OR.

2 Ist die Ruckgabe nicht méglich, so hat der Eigentlimer dem
Urheber Gelegenheit zu geben, eine Nachbildung des Werkes
herzustellen.

3 Absatz 1 ist nicht anwendbar auf Werke der Baukunst.

Art. 20

Wurde ein Werkexemplar vom Urheber oder mit dessen Zu-
stimmung im In- oder Ausland ausserhalb des in Art.28 Abs.2
umschriebenen Personenkreises verduflert und in Verkehr ge-
bracht, so ist ausschliellich der Eigentiimer berechtigt, es weiter
zu verduflern, weiter in Verkehr zu bringen oder auszustellen.

a) Wahrung von
Ehre und Ruf
des Urhebers

b) Vorbehalt des
Personlich-
keitsschutzes

3. Begriff der Be-
kanntmachung

4. Recht auf
Zutritt oder
Herausgabe

5. Schutz vor
Zerstérung

6. Erschopfung
des Rechtes,
Werkexemplare
in Verkehr zu
bringen



Vererblichkeit
des
Urheberrechts

1, Uniibertragbar-
keit unter
Lebenden;
Einrdumung von
Verwendungs-
befugnissen

a) Rechtsstellung
des Urhebers

b) Die aus-
schlieSliche
Verwendungs-
befugnis
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Vierter Abschnitt:
Rechtsnachfolge

Art.21

! Das Urheberrecht ist vererblich.

? Es kann auf Grund einer Verfigung von Todes wegen oder an
Miterben durch Erbteilung iibergehen.

3 Der Rechtsnachfolger hat die dem Urheber zustehenden
Rechte.

Fiinfter Abschnitt:
Einrdumung von Verwendungsbefugnissen

Art. 22

! Unter Lebenden ist das Urheberrecht nicht iibertragbar.

2 Der Urheber kann einem andern die ausschlieBliche oder
nicht ausschlieflliche Befugnis einrdumen, das Werk in vertrag-
lich festgesetzter Art zu verwenden.

3 Auch nach Einrdumung einer ausschlieBlichen Befugnis kann
der Urheber sein Recht gegeniiber Dritten gerichtlich geltend
machen.

4 Eine vertragliche Verpflichtung des Inhabers einer Verwen-
dungsbefugnis, Werkexemplare nur innerhalb eines Teilgebietes
der Schweiz in Verkehr zu bringen, kann Dritten nicht ent-
gegengehalten werden.

Art. 23

! Der Inhaber einer ausschliefllichen Befugnis darf das Werk
unter Ausschluf3 aller andern Personen, auch des Urhebers, auf
die vertraglich festgesetzte Art und Dauer verwenden; vorbe-
halten bleiben jedoch Dritten bereits eingerdumte Befugnisse.
2 Er kann die Verwendung des Werkes Dritten nur mit Zu-
stimmung des Urhebers erlauben.

3 Er kann seine Befugnis sowohl gegeniiber Dritten als auch
gegeniiber dem Urheber gerichtlich geltend machen.

4 Ubt der Inhaber die ausschlieBliche Befugnis nicht aus, so
kann ihm der Urheber, wenn nichts anderes vereinbart ist, eine
angemessene Frist zur Ausiibung ansetzen; hilt er diese Frist
nicht ein, ohne die Unterlassung zu rechtfertigen, so erlischt die
Befugnis.



Art. 2¢

1 Der Inhaber einer nicht ausschlieflichen Befugnis darf das
Werk neben dem Urheber und andern Berechtigten auf die
vertraglich festgesetzte Art und Dauer verwenden.

2 Art. 23 Abs.2 ist entsprechend anwendbar.

Art.25

Im Zweifel gilt:

1. Die Einrdumung einer Befugnis beschriankt sich auf die im
Vertrag genannte Verwendung.

2. Die Befugnis, das Werk aufdie in Art. [4 Abs.1 Ziff.6, 7und 8
genannte Art zu verwenden, beschriankt sich auf eine ein-
malige und nicht ausschlieiliche Verwendung.

3. Die Ubertragung des Eigentums am Werkexemplar begriin-
det keine Werkverwendungsbefugnis.

Art. 26

1 Schafft der Urheber ein Werk in Erfiillung eines Vertrages,
insbesondere eines Auftrages oder Arbeitsvertrages, so ist die
andere Vertragspartei, wenn nichts anderes vereinbart ist, be-
fugt, das Werk insoweit zu verwenden, als es der Vertragszweck
erfordert.

2 Absatz 1 gilt auch fiir dem 6ffentlichen Recht unterstehende
dhnliche Verhiltnisse.

Art. 27

Der Zwangsvollstreckung unterliegen die in Art.14 Abs.1
Ziff. 4-8 genannten Rechte, sofern der Urheber wenigstens eines
davon bereits ausgeiibt und das Werk bekanntgemacht hat.

Sechster Abschnitt:
Schranken des Urheberrechts

Art. 28

! Fin bekanntgemachtes Werk darf in seiner urspriinglichen
oder in eciner bearbeiteten Form innerhalb eines privaten
Kreises vorgetragen, aufgefithrt oder vorgefiihrt oder, wenn es
gesendet wurde, hérbar oder sichtbar gemacht werden.

2 Zum privaten Kreis im Sinn von Absatz 1 gehéren nur Per-
sonen, welche unter sich oder mit dem Veranstalter persénlich
eng verbunden sind, wie Verwandte oder Freunde, nicht aber
Angehoérige von religiésen oder weltlichen Gemeinschaften wie
Kirche, Armee, Vereinen oder Betrieben.

¢) Die nicht aus-
schlieffliche
Verwendungs-
befugnis

2, Tragweite der
Vertrige

3. Rechte an
Werken, die in
Erfiillung eines
Vertrages ge-
schaffen wurden

4. Zwangsvoll-
streckung

1. Privatgebrauch
a) Ohne
Herstellung
von Werk-
exemplaren
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Art. 29
b) Herstellung

von Werk ! Die Herstellung von Werkexemplaren in der urspriinglichen

exemplaren  oder in einer bearbeiteten Form des Werkes ist zuldssig, wenn
sie ausschliefllich zum eigenen privaten Gebrauch des Her-
stellers erfolgt.
% Es ist zuldssig, Exemplare von Zeitschriftenartikeln, sowie von
kurzen Ausschnitten aus Schriftwerken, allenfalls mit den dazu-
gehérigen Illustrationen, und aus Werken der Musik durch
einen Dritten herstellen zu lassen; solche Exemplare diirfen nur
innerhalb des privaten Kreises des Bestellers benutzt werden.
3 Wissenschaftliche Institute, Betriebe oder o6ffentliche Ver-
waltungen diirfen Exemplare von Zeitschriftenartikeln und von
kurzen Ausschnitten aus Werken anfertigen lassen, sofern sie
wenigstens ein Exemplar des Werkes rechtmifig zu Eigentum
erworben haben und die weitern Exemplare zur persénlichen
und wissenschaftlichen Information ihrer Mitarbeiter benétigen.
i Die in den Absitzen 1-3 gegebene Erlaubnis besteht nur mit
Bezug auf bekanntgemachte Werke.

Art. 30
2. ;‘};ﬁhgg(“_"g Zulassig ist es, ein zweites Exemplar anzufertigen, um die Er-
exemplaren haltung des Werkes sicherzustellen, vorausgesetzt, dafl eines der
beiden Exemplare in einem der Offentlichkeit nicht zuging-
lichen Archiv aufbewahrt wird.
Art. 51
3. Zitate 1 Zulassig sind Zitate aus bekanntgemachten Sprach- und

Musikwerken und vollstindige oder teilweise Abbildungen von
bekanntgemachten Werken der bildenden und andern Kiinste,
wenn sie zur Erlduterung, als Hinweis oder zur Veranschau-
lichung in andern Werken dienen.

2 Die Quelle und die Bezeichnung des Urhebers, falls diese in
der Quelle enthalten ist, miissen deutlich angegeben werden;
ausgenommen davon sind Zitate in einem Werk der Musik.

Art. 32
4. Museumskaralog Ein Werk, das sich in einer éffentlichen Sammlung befindet,
darf in einem von der Verwaltung der Sammlung herausge-
gebenen Katalog abgebildet werden.

Art. 33
. Werke an oder ! Ein Werk, das sich bleibend an oder auf einem 6ffentlichen
Plitzen Weg oder Platz befindet, darf abgebildet werden, sofern es dabei
als Teil einer Gesamtansicht erscheint.

2 Vorbehalten bleibt Art.29 Abs.1.
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Art. 34

Zuléssig ist es, Exemplare von musikalischen Werken oder von
Teilen solcher herzustellen, soweit der zur Werkauffithrung
Berechtigte das dazu nétige Notenmaterial nicht oder nicht voll-
stdndig beschaffen kann.

Art. 35

1 Zulassig ist es, Exemplare des Textes zu musikalischen Werken
herzustellen und an die Auffihrungsbesucher abzugeben.

2 Ausgenommen sind Texte zu Bihnenwerken, Oratorien und
andern Werken von Zhnlichem Umfang.

Art. 36
1 Presseartikel, Radio- und Fernsehberichte iiber Tagesfragen
betreffend Religion, Politik oder Wirtschaft diirfen durch
Presse, Radio oder Fernsehen ganz oder teilweise mitgeteilt
werden, es wire denn, dies sei ausdriicklich untersagt oder der
Artikel oder Bericht als Originalbeitrag oder -bericht bezeichnet
worden.
2 Kurze Auszlige aus Presseartikeln, Radio und Fernsehberich-
ten sind erlaubt, auch in Form von Ubersichten.
3 Die Quelle und die Bezeichnung des Urhebers, falls diese in
der Quelle enthalten ist, miissen deutlich angegeben werden.
4 Tagesneuigkeiten und vermischte Nachrichten, die nur Infor-
mationen sind, sind nicht geschiitzt.

Art. 37

! In der Berichterstattung tber 6ffentliche Anlisse diirfen die
dabei gehaltenen Ansprachen wiedergegeben werden.
2 Der Name des Redners ist dabei zu nennen.

Art. 38

In der Berichterstattung tber Tagesereignisse diirfen die dabei
wahrgenommenen Werke soweit wiedergegeben werden, als es
der Informationszweck erfordert.

Art. 39

Fir die Zwecke einer Radio- oder Fernsehsendung einer nach
Art. 36, 37 oder 38 erlaubten Berichterstattung darf ein Werk
auf Ton- oder Bildtriger festgelegt werden.

Art. 40

! Ein bestelltes Personenbildnis darf vom Abgebildeten oder mit
dessen Erlaubnis von Dritten verwendet werden.

6. Auffiithrungs-
material fir
musikalische
Werke

7. Abgabe des
Textes zu
musikalischen
Werken an
Auffiithrungs-
besucher

8. Mitteilung von
Presseartikeln,
Radio- und Fern-
sehberichten

9, Ansprachen bei
offentlichen
Anldssen

10. Bericht-
erstattung
tiber Tages-
ereignisse

11. Aufnahme auf
Ton- oder
Bildtriger

12. Bestellte
Personen-
bildnisse
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2 Ist der Abgebildete an der Erteilung der Erlaubnis verhindert
oder ist er gestorben, so stehen diese Rechte seinem Ehegatten,
seinen Nachkommen oder seinen Verwandten des elterlichen
Stammes zu; jedoch sind die Angehérigen dieser Gruppen je-
weils nur dann berufen, wenn die Angehérigen der vorher auf-
gefithrten Gruppen verhindert oder gestorben sind.

Art. 41

13 Anderungen — Fin Werk der Baukunst darf vom Eigentiimer geandert werden,
der Baukunst  sofern dieser dabei im Rahmen des Zumutbaren fiir die Erhal-

tung der individuellen Priagung des Werkes sorgt.

Stebenter Abschnitt:
Schutzdauer

Art. 42

1 %‘:’h?{)‘zfrﬁ’;ﬂ;g 1 Der Schutz von Werken, welche zu Lebzeiten oder nach dem
Tod des Urhebers mit Angabe des Namens des Urhebers be-
kanngemacht wurden, endigt 50 Jahre nach dem Tod des Ur-
hebers.
2 In derin den Artikeln 10 und 11 genannten Fillen ist der Zeit-
punkt des Todes des zuletzt gestorbenen Urhebers mafigebend.
8 Vorbehalten bleibt die Regelung der Schutzdauer fur Film-
werke (Art.49).

Art.43

2. Egﬁiags"e’&g_“m ! Der Schutz anonymer und pseudonymer Werke endigt
onymen Werken 50 Jahre nach ihrer Bekanntmachung.
% Wurde das Werk in Lieferungen bekanntgemacht, so ist der
Zeitpunkt des Erscheinens der letzten Lieferung mafigebend.
3 Wird vor Ablauf der in den Absdtzen 1 und 2 festgelegten
Schutzdauer allgemein bekannt, wer der Urheber ist, so endigt
der Schutz 50 Jahre nach dessen Tod.
4 Besteht aller Grund zur Annahme, der Urheber eines anony-
men oder pseudonymen Werkes sei seit mindestens 50 Jahren

tot, so besteht kein Schutz mehr.

Art. 44
3-Berechnung der - Die Schutzirist beginnt zu laufen am 31. Dezember des Jahres,
in welchem das fur die Berechnung mafigebende Ereignis ein-
getreten ist.



Achter Abschnitt:
Filmwerke

Art.45

Verpflichtet sich ein Urheber, einen Beitrag zu einem Filmwerk
zu leisten, so kann er sich, wenn nichts anderes vereinbart ist,
den folgenden Verwendungen des Filmwerks nicht widersetzen:

1. der Herstellung und dem Inverkehrbringen von Werk-
exemplaren;

2. der Vorfihrung des Filmwerks;

3. der Sendung des Filmwerks und dem o6ffentlichen Empfang
solcher Sendungen;

4. der Anbringung von Untertiteln;

5. der Synchronisierung des Textes.

Art. 46

I Der Filmbhersteller ist berechtigt, die zur Verwendung des
Filmwerks unbedingt notwendigen und den Urhebern der Bei-
trige zumutbaren Anderungen an den Beitrigen vorzunehmen.
2 Wenn nichts anderes vereinbart ist, kann der Filmhersteller
den Urhebern der einzelnen Beitrage eine gesonderte Verwen-
dung ihrer Beitrige untersagen, welche der Verwendung des
Filmwerks abtriglich wire.

Art. 47

I Der Filmhersteller gilt gegeniiber Dritten als zur Verwendung
des Filmwerkes ausschlieBllich berechtigt.

2 Er kann Dritten die gesonderte Verwendung einzelner Bei-
trage zum Filmwerk untersagen, welche der Verwendung des
Filmwerks abtriglich wire.

Art. 48

Als Filmhersteller gilt die nattrliche oder juristische Person,
welche im Filmwerk mit ihrem Namen als Hersteller genannt
wird.

Art. 49

I Der Schutz des Filmwerks endigt 50 Jahre nach dem Ende des
Jahres, in dem es bekanntgemacht wurde.

2 Wurde das Filmwerk nicht binnen 50 Jahren seit seiner Her-
stellung bekanntgemacht, so endigt der Schutz 50 Jahre nach
dem Ende des Jahres seiner Herstellung.

—_

. Rechtsstellung

des Urhebers
eines Beitrages
zum Filmwerk

. Rechtsstellung

des Film-

herstellers

a) Gegeniiber den
Urhebern von
Beitrigen

b) Gegeniiber
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. Begriff des Film-

herstellers
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Art. 50

Die Vorschriften der Artikel 45, 46 Abs.2, 47 und 49 sind auf
den Beitrag des Komponisten nicht anwendbar.

Art. 51

Dem Filmwerk wird gleichgestellt die durch Fernsehen oder ein
dhnliches Verfahren tbermittelte Bildfolge, welche den Ein-
druck der Bewegung erzeugt, gleichgiiltig, ob sie auf einem
Triager festgelegt wurde oder nicht.

Zweiter Titel: Rechtsschutz

Erster Abschnutt:
Livilrechtlicher Schutz

Art. 52

Wer ein Interesse daran nachweist, kann auf Feststellung des
Vorhandenseins oder des Fehlens eines in diesem Gesetz vorge-
schenen Rechtes klagen.

Art. 53

Wer von einer Verletzung seines Urheberrechts bedroht oder
wer in seinem Recht bereits verletzt ist, kann auf Unterlassung
der Stérung oder auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes
klagen.

Art, 54

! Wer in seinem Urheberrecht verletzt wurde, kann klagen:

a) auf Ersatz des Schadens, den er durch die widerrechtliche
Verwendung seines Werkes erlitten hat; oder

b) auf Herausgabe des Gewinns, den der Verletzer mit der
widerrechtlichen Verwendung seines Werkes erzielt hat; oder

c) auf Entrichtung der Verwendungsvergiitung, welche der
Verletzer ihm fir die Einrdumung der entsprechenden Be-
fugnis hatte bezahlen miissen.

2 Die Anspriiche gemaf3 Abs. 1 lit.b und ¢ kann der Berechtigte

auch bei nicht schuldhafter Verletzung des Urheberrechts

geltend machen.

8 Ist der Berechtigte nicht in der Lage, seine Forderung von

vornherein zu beziffern, so hat er die Héhe seiner Forderung

spitestens nach Abschlufl des Beweisverfahrens iiber das Aus-

maf der Verletzungsfolgen zu bestimmen.
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Art. 55

Wenn die Schwere der Verletzung und des Verschuldens es
rechtfertigt, hat der Berechtigte Anspruch auf Leistung von
Genugtuung.

Art. 56

I Die Klage ist am Wohnsitz des Beklagten anzuheben.

2 Liegt dieser Ort nicht in der Schweiz, so kann die Klage an-
hingig gemacht werden am Ort, wo die Handlung begangen
wurde oder wo der Erfolg eingetreten ist; die Klage auf Fest-
stellung (Art.52) und die Klage auf Unterlassung einer drohen-
den Stérung (Art.53) uberdies auch am Ort des Sitzes des
Eidgenéssischen Amtes fiir geistiges Eigentum.

3 Fallen mehrere Orte in Betracht, so ist der Richter zustindig,
bei welchem die Klage zuerst anhingig gemacht wurde.

Art. 57

Die Kantone bezeichnen fiir die in diesem Gesetz vorgesehenen
Zivilklagen eine Gerichtsstelle, welche fiir das ganze Kantons-
gebiet als einzige kantonale Instanz entscheidet.

Art. 58

L Auf Antrag verfiigt die zustindige Behoérde vorsorgliche MaB3-
nahmen, insbesondere zur Beweissicherung, zur Aufrechter-
haltung des bestehenden Zustandes oder zur vorldufigen Voll-
streckung streitiger Unterlassungs- oder Beseitigungsanspriiche.
2 Der Antragsteller hat glaubhaft zu machen, dafl die Gegen-
partel seine Rechte widerrechtlich verletzt hat oder daf3 eine
solche Verletzung bevorsteht und daf3 ihm daraus ein nicht
leicht wieder gutzumachender Nachteil droht, der nur durch
eine vorsorgliche Mafinahme abgewendet werden kann.

3 Bevor cine vorsorgliche Mafinahme verfiigt wird, ist die
Gegenpartei anzuhdren; ist Gefahr im Verzug, so kann schon
vorher eine einstweilige Verfiigung erlassen werden.

Art. 59

I Der Antragsteller hat in der Regel angemessene Sicherheit zu
leisten.,

2 Wird die Sicherheit nicht rechtzeitig geleistet, so kann von
einer vorsorglichen Mafinahme abgesehen oder eine bereits ver-
fugte MaBBnahme ganz oder zum Teil wieder aufgehoben wer-
den.

c) Genugtuung

3. Ortliche
Zustdndigkeit

4, Einzige kanto-
nale Instanz

5. Vorsorgliche
Mafinahmen

a) Voraus-
setzungen

b) Sicherheits-
leistung des
Antragstellers



¢) Sicherheits-
leistung der
Gegenpartei

d) Fristansetzung
zur Klage

e) Haftung des
Antragstellers

f) Zustdndigkeit

1. Strafandrohung
a) Vergehen
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Art. 60

Leistet die Gegenpartei eine angemessene Sicherheit, so kann
von einer vorsorglichen Mafinahme abgesehen oder eine bereits
verfiigte Mafinahme ganz oder zum Teil wieder aufgehoben
werden.

Art.61

Hat der Antragsteller im Zeitpunkt der Verfiigung der vorsorg-
lichen Mafinahme nicht schon die Zivilklage angehoben, so
setzt ihm die verfigende Behorde hierfiir eine Frist bis zu
60 Tagen an mit der Androhung, dafl im Sdumnisfall die Maf-
nahme dahinfalle.

Art. 62

1 Der durch eine vorsorgliche Mafinahme oder durch eine einst-
weilige Verfiigung entstandene Schaden ist zu ersetzen, wenn
der Anspruch, fur den sie bewilligt wurden, nicht zu Recht
bestand.

2 Dieser Schadenersatzanspruch verjahrt in einem Jahr seit der
rechtskriftigen Erledigung des Verletzungsprozesses; wurde die
Verletzungsklage nicht angehoben oder zuriickgezogen, so ver-
jahrt der Anspruch in einem Jahr seit dem Dahinfallen der
Mafinahme.

8 Eine bestellte Sicherheit ist erst freizugeben, wenn feststeht,
daf} eine Schadenersatzklage nicht angehoben wird; bei Unge-
wiflheit kann der Richter Frist zur Klage ansetzen.

Art. 63

1 Zustandig sind die Behérden des Gerichtsstandes der Zivil-
klage.

2 Ist der Hauptprozef3 hingig, so ist ausschliefllich dessen Rich-
ter zustdndig, vorsorgliche Mafinahmen zu verfiigen oder auf-
zuheben.

8 Die Kantone bezeichnen die zur Verfiigung zustindigen Be-
hérden und erlassen die ergdnzenden Vorschriften uber das
Verfahren.

Lweiter Abschnitt:
Strafrechtlicher Schutz

Art. 64

L Auf Antrag des Verletzten wird mit Gefingnis bis zu einem
Jahr oder mit Bufle bestraft, wer unrechtmiflig und vorsatzlich
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.ein Werk unter falscher Urheberbezeichnung verwendet;

. ein Werk bekanntmacht;

. ein Werk nachmacht;

. ein Werk &ndert;

. ein Werk zur Schaffung einer Bearbeitung verwendet;

. auf irgendeine Weise Werkexemplare herstellt;

. Werkexemplare verkauft, feilhdlt oder sonst in Verkehr
bringt;

8. ein Werk direkt oder mit Hilfe irgendwelcher Mittel vor-
tragt, auffithrt oder vorfithrt und solche Mitteilungen anders-
wo wahrnehmbar macht;

9. ein Werk sendet oder eine solche Sendung durch ein anderes
als das urspriingliche Sendeunternchmen weitersendet;

10. die Sendung cines Werkes hérbar oder sichtbar macht;

1. fiir den Vortrag, die Auffithrung, die Vorfithrung oder die
Sendung eines Werkes ein widerrechtlich hergestelltes oder
in Verkehr gebrachtes Werkexemplar beniitzt.

~ O O N —

2 Absatz 1 ist auch auf Nachahmungen des Werkes anwendbar.

Art. 65

Auf Antrag des Verletzten wird mit Busse bestraft, wer es unter-
148t, in den gesetzlich vorgesehenen Fillen die beniitzte Quelle
deutlich anzugeben.

Art. 66

Die Allgemeinen Bestimmungen des Schweizerischen Strafge-
setzbuches sind anwendbar, soweit dieses Gesetz keine ab-
weichenden Vorschriften enthalt.

Art. 67

Wird eine strafbare Handlung von Angestellten, Arbeitern oder
Beauftragten in Austibung ihrer dienstlichen oder geschiftlichen
Verrichtungen begangen, so sind die Strafbestimmungen auch
auf den Geschiftsherrn oder Auftraggeber anwendbar, wenn er
von der Handlung Kenntnis hatte und es unterlief3, sie zu ver-
hindern oder ihre Wirkungen aufzuheben.

Art. 68

! Wird eine strafbare Handlung im Geschiftsbetrieb einer
juristischen Person oder einer Kollektiv- oder Kommanditgesell-
schaft begangen, so sind die Strafbestimmungen auf die Mit-
glieder der Organe oder die Gesellschafter anwendbar, die fiir
sie gehandelt haben oder hitten handeln sollen.

b) Ubertretung

2. Anwendbarkeit
des Strafgesetz-
buches

3. Verantwort-
lichkeit

a) Des Ge-
schiftsherrn
oder Auftrag-
gebers

b} Von juristischen
Personen oder
Handels-
gesellschaften
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2 Die juristische Person oder die Gesellschaft haftet solidarisch
fiir Bulen und Kosten.

8 Die juristische Person oder die Gesellschaft, deren solidarische
Haftung geltend gemacht wird, hat die gleichen Parteirechte
wie die Angeschuldigten.

Art. 69

L Zur Verfolgung und Beurteilung einer strafbaren Handlung
sind die Behérden des Ortes zustindig, wo die Tat ausgefiihrt
wurde oder wo der Erfolg eingetreten ist; fallen mehrere Orte in
Betracht, oder sind an der Tat mehrere Mittiter beteiligt, so
sind die Behoérden des Ortes zustindig, wo die Untersuchung
zuerst angehoben wurde.

2 Zur Verfolgung und Beurteilung der Anstifter und der Ge-
hilfen sind die Behérden zustindig, denen die Verfolgung und
Beurteilung des Titers obliegt.

4. Ortliche
Zustindigkeit

Art. 70

5. Zustindigkeit  Die Verfolgung und Beurteilung einer strafbaren Handlung ist
der kantonalen

Behorden Sache der kantonalen Behérden.

Dritter Abschnitt:
Gemeinsame Bestimmungen fir den zivilrechtlichen und
strafrechtlichen Schutz

Art. 71
1. Einzichung 1 Das Gericht kann im Fall der zivilrechtlichen Verurteilung
exemplaren auf Antrag des Kligers und im Fall der strafrechtlichen Ver-

urteilung von sich aus die Einziehung der rechtswidrig herge-
stellten oder verwendeten Werkexemplare zwecks Zerstorung
oder Unbrauchbarmachung verfiigen.

2 Abs. 1 ist nicht anwendbar auf Werke der Baukunst.

Art. 72

! Das Gericht kann die obsiegende Partei auf ihr Begehren hin
ermichtigen, das Urteil auf Kosten der andern Partei zu ver-
Sffentlichen.

2 Es bestimmt Art und Umfang der Veréffentlichung.

2. Verdffentlichung
des Urteils

Art.73

3 Klagerechtdes  Djie Bestimmungen dieses Titels sind entsprechend anwendbar
ausschlielichen  zugunsten des Inhabers einer ausschlieBlichen Verwendungs-
Verwendungs- .. .
befugnis befugnis im Sinn von Art.23.
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Dritter Titel: Verwertung von Urheberrechten

Erster Abschnitt:
Bewilligungspflicht

Art. 74

1 Wer die in Art. 14 Abs. 1 Ziff. 6-8 vorgesehenen Urheberrechte
betreffend Werke der Musik (mit oder ohne Text) verwerten
will, bedarf einer Bewilligung des Eidg. Justiz- und Polizei-
departementes.

2 Die Bestimmung des Abs. ] ist nicht anwendbar

a) auf die Verwertung der genannten Rechte durch den Ur-
heber oder seinen Rechtsnachfolger persénlich;

b) auf die gelegentliche oder kurzfristige Verwertung der ge-
nannten Rechte durch einen vom Urheber oder seinem
Rechtsnachfolger beauftragten Dritten;

c) auf Theaterauffuhrungen und auf Sendungen von Theater-
auffihrungen.

8 Der Bundesrat kann die Bestimmungen dieses Titels entspre-

chend anwendbar erkldren

a) auf die Verwertung von anderen Urheberrechten betreffend
Werke der Musik;

b) auf die Verwertung von Urheberrechten betreffend andere
Werke als Werke der Musik;

c) auf Theaterauffihrungen und Sendungen von Theaterauf-
fuhrungen.

4 Als Verwertung von Urheberrechten im Sinn dieses Titels

gilt die Einrdumung von nicht ausschliefllichen Befugnissen zur

Werkverwendung durch die dazu berechtigte Verwertungs-

gesellschaft.

Art.75

1 Die Bewilligung wird fiir die namliche Art der Verwendung

der gleichen Werkart nur einem einzigen Personenverband

erteilt.

2 Die Bewilligung wird nur einem Personenverband (Verwer-

tungsgesellschaft) erteilt, welcher

1. von schweizerischen Urhebern oder ihren Rechtsnachfolgern
nach schweizerischem Recht gegriindet wird und seinen Sitz
in der Schweiz hat;

2. verpflichtet ist, die Verwertung der zu seinem Tiatigkeitsge-
biet gehorigen Urheberrechte von allen Urhebern und ihren
Rechtsnachfolgern zu iibernehmen, die es wiinschen;

1. Anwendungs-
gebiet

2. Voraussetzungen
der Bewilligung



3. Dauer der
Bewilligung;;
Widerruf

4. Zwangs-
vertretung

4. Folgen
unerlaubter
Verwertung

a) Zivilrechtlich

b) Strafrechtlich

6. Zeitliche Be-
schrinkung des
Verwertungs-
auftrages
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3. seine Geschifte nach den Grundsitzen einer geordneten Ver-
waltung fihrt;

4. verpflichtet ist, die Verwertung der Urheberrechte seiner
Mitglieder und die Verteilung des Verwertungsertrages nach
festen Regeln und ohne Willkiir zu besorgen, und der

5. mit der Verwertung der Urheberrechte keinen eigenen Ge-
winn anstrebt.

Art. 76

! Die Bewilligung wird fiir die Dauer von 10 Jahren erteilt; sie
kann bei Ablauf dieser Zeit jeweils um weitere 10 Jahre erneuert
werden.

2 Die Bewilligung kann von der Erteilungsbehérde jederzeit
widerrufen werden, wenn die Verwertungsgesellschaft den ihr
nach Gesetz und Vollziehungsverordnung obliegenden Pflichten
trotz Mahnung nicht nachkommt.

Art.77

1 Wenn keine von der Schweiz eingegangene Verpflichtung ent-
gegensteht, kann der Bundesrat die Verwertungsgesellschaft zur
Vertretung auch derjenigen auslindischen Urheber und ihrer
Rechtsnachfolger ermichtigen, welche eine auslandische Ge-
sellschaft mit der Verwertung ihrer Urheberrechte beauftragt
haben.

2 Vorbehalten bleibt dabei das Recht dieser auslandischen Ut-
heber und ihrer Rechtsnachfolger, die Verwendung ihrer Werke
in der Schweiz persénlich zu untersagen.

Art. 78

Die ohne die erforderliche Bewilligung mit den Urhebern und
mit den Werkbeniitzern abgeschlossenen Vertriage sind nichtig.

Art. 79

1 Wer Urheberrechte ohne die erforderliche Bewilligung ver-
wertet, wird mit Bufle bestraft.
2 Die Artikel 66—70 sind anwendbar.

Art. 80
1 Der Vertrag, durch welchen der Urheber oder sein Rechts-
nachfolger die Verwertungsgesellschaft mit der Verwertung
seiner Urheberrechte beauftragt, tritt spitestens nach 10jahriger
Dauer auBBer Kraft, wenn er nicht vorher fiir weitere hochstens
10 Jahre verlangert wurde.
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2 Der Urheber oder sein Rechtsnachfolger kann den Verwer-
tungsauftrag jederzeit widerrufen.

Lweiter Abschnitt:
Pflichten der Verwertungsgesellschaft

Art. 81

1 Als Entgelt fiir die EinrAiumung von Befugnissen zur Werkver-
wendung darf die Verwertungsgesellschaft nur die in einem von
der Eidg. Schiedskommission (Art.83) genehmigten Tarif vor-
gesehene Entschadigung verlangen.

2 Bei der Aufstellung cines Tarifs hat dic Verwertungsgesell-
schaft den hauptsidchlichen Verbinden von Werkbeniitzern
Gelegenheit zu geben, zu ihrem Tarifentwurf Stellung zu
nehmen, und die Vorschlige dieser Verbinde, namentlich be-
treffend die Schaffung von bestimmten Tarifabstufungen, nach
Maéglichkeit zu beriicksichtigen.

Art. 82

! Die Aufsicht iiber die Verwertungsgesellschaft ist Sache des
Eidg. Amtes fur geistiges Eigentum.

2 Dieses Amt priift insbesondere die Einhaltung der in Art.75
genannten Voraussetzungen der Betriebsbewilligung; es kann
hiezu die nétigen Auskiinfte verlangen und am Geschaftssitz der
Gesellschaft Einblick in die Geschiftsbiicher und in andere
Unterlagen nehmen.

3 Das Amt pritft ferner den alljahrlichen Geschéftsbericht der
Gesellschaft und stellt hierauf dem Eidg. Justiz- und Polizei-
departement Antrag auf Genehmigung oder auf Ergreifung
geeigneter Mafinahmen.

4 Das Amt kann seine Befugnisse auch durch nicht zur Bundes-
verwaltung gehérige Beauftragte ausiiben und nétigenfalls das
Gutachten der Eidg. Schiedskommission oder ihres Vorsitzen-
den einholen.

Dritter Abschnitt:
Eidgendssische Schiedskommission fiir die Verwertung
von Urheberrechien

Art. 83
! Es wird eine Eidg. Schiedskommission fiir die Verwertung von
Urheberrechten gebildet.

1. Tarifaufstellung

2. Aufsicht liber
die Verwertungs-
gesellschaft

1. Bestand der
Schieds-
kommission



2. Zusammen-
setzung fiir das
einzelne
Geschift

3. Zustdndigkeit

4. Voraussetzungen
der Tarif-
genehmigung
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% Dieser Schiedskommission gehéren an:

a) ein Vorsitzender, zwei Beisitzer und zwei Ersatz-Beisitzer,
welche alle in der Regel Berufsrichter oder Hochschullehrer
sein sollen;

b) eine vom Eidg. Justiz- und Polizeidepartement zu bestim-
mende Anzahl von Mitgliedern, welche von den hauptsich-
lichen Verbinden der Urheber und der Werkbeniitzer vorge-
schlagen werden sollen.

3 Alle Mitglieder werden vom Eidg. Justiz- und Polizeideparte-

ment ernannt.

* Der Vorsitzende bezeichnet einen der beiden Beisitzer als

seinen Stellvertreter.

Art. 84

Im einzelnen Geschift entscheidet die Schiedskommission in der
Besetzung mit 7 Mitgliedern, nimlich

1. dem Vorsitzenden,

2. zwel Beisitzern,

3. je zwei vom Vorsitzenden bezeichneten Mitgliedern, welche
von den Verbdnden der Urheber und der Werkbeniitzer vor-
geschlagen wurden und fiir das betreffende Geschift beson-
ders sachkundig sind.

Art. 85

Die Eidg. Schiedskommission ist zustindig:

l. zur Genehmigung der Tarife der Verwertungsgesellschaft;

2. zur Erstattung von Gutachten auf Ersuchen des Richters;

3. zur Erstattung von Gutachten auf Ersuchen der Aufsichts-
behérde der Verwertungsgesellschaft;

4. zur Erstattung von Gutachten auf Ersuchen eines der Be-
teiligten iiber Fragen, welche bei der Verhandlungen uiber
den Abschluf3 eines Werkverwendungsvertrages streitig
wurden.

Art. 86

L Ein Tarif ist zu genehmigen, wenn er weder in seinen An-
sdtzen, noch in seinem Aufbau oder in sonstigen Bestimmungen
als eine miBlbrauchliche Ausniitzung der Monopolstellung der
Verwertungsgesellschaft bezeichnet werden kann.

2 Abgesehen von Anderungen von geringer Tragweite oder von
redaktioncllen Anderungen kann die Schiedskommission den
Tarif nur entweder genehmigen oder nicht genehmigen.
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Art. 87

! Der Entscheid, durch welchen ein Tarif genehmigt oder nicht
genehmigt wurde, kann mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
gemaB Art.97ff. des Bundesgesetzes tiber die Organisation der
Bundesrechtspflege an das Bundesgericht weitergezogen werden.
2 Zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist berechtigt:

1. wer durch den angefochtenen Entscheid berthrt ist und ein
schutzwiirdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Ande-
rung hat;

2. die Verwertungsgesellschaft;

3. die Verbinde der betroffenen Werkbeniitzer.

Art. 88
1 Die Eidg. Schiedskommission untersteht der Aufsicht des
Eidg. Justiz- und Polizeidepartementes.
2 Dieses Departement bestimmt die Rechte und Pflichten der
Mitglieder der Schiedskommission.
3 Es bestimmt ferner die Geschéaftsordnung der Schiedskommis-
sion und prift den Geschiftsbericht des Vorsitzenden der
Schiedskommission.

Vierter Titel: Ausfiihrungs- und Ubergangsbestimmungen

Art. 89

Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes.

Art. 90
Folgende Bestimmungen werden mit dem Inkrafttreten dieses
Gesetzes gedndert oder aufgehoben:
1. Das Bundesgesetz betr. das Urheberrecht an Werken der
Literatur und Kunst, vom 7. Dezember 1922, abgedndert am

24. Juni 1955:

Aufgehoben.

2. Das Bundesgesetz betr. die Verwertung von Urheberrechten,
vom 25. September 1940 und die Vollzichungsverordnung zu
diesem Gesetz, vom 7.Februar 1941:

Aufgehoben.

3. Der Zwolfte Titel des Obligationenrechts (Der Verlags-
vertrag):

5. Rechtsmittel

6. Aufsicht liber die
Eidg. Schieds-
kommission

1. Inkrafttreten
des Gesetzes

2. Aufhebung und
Abidnderung
fritherer Gesetze



3. Ausfithrungs-
maffnahmen

4 .Ubergangsrecht

a) Anwendung
auf Werke,
die vor dem
Inkrafttreten
dieses
Gesetzes
geschaffen
wurden

b) Vertrige

c) Zwangs-
lizenzen

d) Freie
Herstellung
von Werk-
exemplaren
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Art. 381 Abs.1 wird wie folgt geandert:

B. Wirkungen. Durch den Vertrag wird dem Verleger
die ausschlieBliche Befugnis einge-

I. Einrdumung von ridumt, das Werk in der in Art.14
Verwendungsbe- Abs.1 Ziff.4 und 5 des Bundesgesetzes
fugnissen und betr. das Urheberrecht genannten
Gewihrleistung ~ Weise insoweit und solange zu verwen-
den, als es der Vertragszweck erfordert.

Art. 393 wird aufgehoben.

Art. 91

1 Der Bundesrat erldfit die zur Ausfithrung dieses Gesetzes not-
wendigen Bestimmungen.

2 Er kann diese Aufgabe dem Eidg. Justiz- und Polizeideparte-
ment ibertragen.

Art. 92

! Dieses Gesetz ist auch anwendbar auf Werke, welche vor
seinem Inkrafitreten geschaflen wurden, gleichgiltig, ob sie in
diesem Zeitpunkt schon geschiitzt waren oder nicht.

2 Bei der Berechnung der Schutzdauer fir solche Werke wird
die Zeit mitgerechnet, welche von dem fir die Berechnung maf3-
gebenden Ereignis bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes schon
verstrichen ist.

Art. 93

I Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlossene Ver-
trage iiber Urheberrechte und die auf Grund solcher Vertrage
getroffenen Verfiigungen bleiben nach Mafigabe des bisherigen
Rechtes wirksam.

2 Diese Vertrige sind im Zweifel nicht anwendbar auf Werkver-
wendungsbefugnisse, welche erst durch dieses Gesetz geschaffen
werden.

Art. 94
Art.93 ist entsprechend anwendbar auf Zwangslizenzen, welche
auf Grund der Artikel 17-20 des bisherigen Gesetzes erlangt
wurden.

Art. 95

! War eine Herstellung von Werkexemplaren, welche nach
diesem Gesetz widerrechtlich wire, bisher erlaubt, so darf die
vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnene Herstellung
noch vollendet werden.
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2 Die schon vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes oder gemaf3
Abs.1 hergestellten Werkexemplare dirfen in Verkehr ge-
bracht werden.

Art. 96

I Die Verlingerung der Schutzdauer von 30 auf 50 Jahre seit
dem Tod des Urhebers ist auf Werke anwendbar, welche am
l.Dezember 1955 bereits geschaffen und beim Inkrafttreten
jenes Gesetzes noch geschiitzt waren.

2 Die Verlangerung der Schutzdauer kommt den Rechtsnach-
folgern des Urhebers zugute; wurde ein Urheberrecht vor dem
Inkrafttreten der Verlingerung einem Dritten abgetreten, so
wird vermutet, dafi die Abtretung sich nicht auf die Zeit der
Schutzdauerverlangerung erstreckt; der Dritte oder sein
Rechtsnachfolger kann jedoch bis zum Ablauf der 30jahrigen
Dauer verlangen, daf3 die Rechtsnachfolger des Urhebers ihm
das Urheberrecht auch fiir die Zeit der Schutzdauerverlinge-
rung gegen eine angemessene zusitzliche Entschidigung tiber-
lassen.

3 Absatz 2 ist entsprechend anwendbar, wenn vor dem Inkraft-
treten der Verlangerung einem Dritten die Erlaubnis zur Ver-
wendung des Werkes erteilt wurde.

4 Die vor dem Ablauf der 30jahrigen Schutzdauer erlaubter-
weise hergestellten Werkexemplare diirfen weiterhin in Verkehr
gebracht werden; von einer Ubersetzung oder einer andern
schutzfihigen Bearbeitung, die vor Ablauf der 30jihrigen
Schutzdauer erlaubterweise geschaflfen wurde, darf der daran
Berechtigte weiterhin Werkexemplare herstellen und in Verkehr
bringen.

Art. 97

! Die zivilrechtliche Verantwortung richtet sich nach den Be-
stimmungen, welche zur Zeit der Handlung in Kraft standen.
2 Die strafrechtliche Verantwortung fiir Handlungen, welche
unter der Herrschaft des fritheren Rechts begangen wurden,
aber erst nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zur Beurteilung ge-
langen, richtet sich nach dem mildern Recht.

e) Vertrdge aus
der Zeit vor
der Verlinge-
rung der
Schutzdauer

f) Zivil- und
strafrechtliche
Verant-
wortung
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Vernehmlassung der Schweizerischen Vereinigung fiir Urheberrecht

zum Yorentwurf des Bundesgesetzes

betreffend das Urheberrecht

vom 28. Juni 1972

1. Antriige

Streichung des Nachsatzes «sofern sie eine individuelle Prigung
aufweisen ».

«Solche Werke sind insbesondere: Schriftwerke und Reden,
auch solche wissenschaftlicher Natur, Kartographische Werke,
Werke der Malerei und Bildhauerei, Graphische Werke, Werke
der Baukunst, Werke der angewandten Kunst, Werke der
Photographie, Filmwerke, Fernsehfilme, Choreographische
Werke und Pantomimen. »

Streichung des Nachsatzes «soweit sie eine individuelle Pragung
aufweisen ».

«Wird ein neues Werk unter Verwendung eines oder mehrerer
Werke derart geschaffen, dafl es sich von diesen unterscheidet,
die verwendeten Werke aber erkennbar bleiben, so ist es eine
Bearbeitung. »

Streichen.

Streichung: «es wire denn, das Werk konne seiner Natur nach
nicht ohne Festlegung entstehen ».

Im franzdsischen Text ist der Ausdruck «auteur » zu streichen
und zu ersetzen durch «citoyen ».

«Der Urheber eines Werkes kann in den Schranken der Rechts-
ordnung und soweit dieses Gesetz keine Ausnahme vorsieht iiber
sein Werk nach seinem Belieben verfugen. »

Streichen, bzw. in Art. 14 aufnehmen.

«FEr kann bestimmen ob, wann und wie sein Werk bekannt zu
machen oder zu verwenden ist. Der Urheber hat insbesondere
das ausschliefliche Recht ... » (unveridndert).

Art.1 Abs. 1

Abs.2

Abs. 3

Art.2 Abs. 1

Art. 3

Art.5 Abs.2

Art.6

Art.13 Abs.1

Abs. 3

Art. 14
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Art.18 Abs.2 «Dem Urheber kann der Zugang zu seinem Werk verweigert

Art. 19 Abs.1

Art. 20

Art, 20bis

Art. 20t

Art. 20auater

Art, 22

Art.25

Art.26 Abs. 1

werden und die Herausgabe kann nicht verlangt werden, wenn
berechtigte Interessen des Eigentiimers oder Besitzers entgegen-
stehen. »

«Kennt der Eigentiimer des einzigen vorhandenen Werk-
exemplares das Interesse des Urhebers an der Erhaltung des
Werkes, so darf er das Werkexemplar nicht absichtlich zer-
stéren, ohne dem Urheber vorher die Riicknahme gegen Ersatz
des Materialwertes anzubieten; andernfalls schuldet er dem
Urheber Schadenersatz sowie Genugtuung gemif Art. 49 OR. »

Marginale: «Folgerecht ».

«Der Urheber eines Werkes der bildenden Kiinste hat bei
Weiterveriuflerung seines Werkes einen unverzichtbaren An-
spruch auf angemessene Beteiligung am Erlés. Werke der Bau-
kunst sind ausgenommen. »

Marginale: « Uberlassung zum Gebrauch ».

«Werden Werkexemplare gegen Entgelt vermietet, durch
Bibliotheken oder dhnliche Institutionen ausgeliehen, so hat der
Urheber Anspruch auf angemessene Entschiadigung. »

«Wurde ein Werkexemplar vom Urheber oder mit dessen Zu-
stimmung im In- oder Ausland auBlerhalb des in Art.28 Abs.2
umschriebenen Personenkreises verduflert, so ist ausschlief3lich
der Eigentiimer berechtigt, es gegen Entrichtung einer ange-
messenen Entschidigung an den Urheber auszustellen. »

«Wurde ein Werkexemplar vom Urheber oder mit dessen Zu-
stimmung im In- oder Ausland auflerhalb des in Art.28 Abs.2
umschriebenen Personenkreises verduflert, so ist ausschliefflich
der Eigentiimer berechtigt, es weiter zu verduflern, weiter in
Verkehr zu bringen oder gegen angemessene Entschadigung an
den Urheber auszustellen. »

Wir verweisen auf unsere Ausfithrungen in Abschnitt II zu

Art. 22,

Dic Vereinigung beantragt Ersatz dieses Artikels durch einlaf3-
liche und umfassende Vertragsauslegungsbestimmungen.

«Schafft der Urheber ein Werk in Erfiillung eines Vertrages,
insbesondere eines Auftrages oder Arbeitsvertrages, so ist die



— 105 —

andere Vertragspartei nur befugt, das Werk insoweit zu ver-
wenden als sich aus dem iibereinstimmenden Parteiwillen er-
gibt und es der Vertragszweck erfordert. »

Einfiigen einer Mif3brauchsklausel im Sinne der Begriindung,
Abschnitt II, zu diesem Artikel.

«Der Zwangsvollstreckung unterliegen die in Art.14 Abs. ]
Ziff.4-8 genannten Rechte nur insoweit als der Urheber diese
Rechte ausgeiibt und das Werk bekannt gemacht hat. »

«Jedermann darf im privaten Kreis im Sinne von Art.28 Abs. 2
zu seinem eigenen privaten Gebrauch in seinem Eigentum be-
findliche Exemplare von bekanntgemachten Werken kopieren. »

«Gegen Leistung einer angemessenen Entschidigung an den
Urheber ist es erlaubt, fir Dritte einzelne Vervielfaltigungs-
sticke herzustellen von Druckausgaben bekanntgegebener
Schriftwerke oder Werken der Musik, soweit der Hersteller oder
der Dritte Eigentiimer mindestens eines Werkexemplars ist und
die Vervielfaltigungsstiicke nur zum eigenen privaten Gebrauch
des Auftraggebers verwendet werden.

Diese Erlaubnis bezieht sich auch auf Institute, Betriebe, Ver-
waltungen und ahnliche Arbeitsgemeinschaften, die Verviel-
faltigungsstiicke zur internen Information ihrer Mitarbeiter
herstellen oder herstellen lassen. »

«Jedermann darfim privaten Kreis im Sinne von Art. 28 Abs.2
zu seinem eigenen privaten Gebrauch gegen Leistung einer
angemessenen Entschadigung an den Urheber, Radio- oder
Fernsehsendungen auf Ton- oder Ton/Bildtriger festlegen. »

«Zuléssig sind Zitate bekanntgemachter Werke zur Erlduterung
sowie als Hinweis in anderen selbstindigen Werken, sofern sie
in ihrem Umfang durch den Zweck gerechtfertigt sind.

Die Quelle und die Bezeichnung des Urhebers, falls diese in der
Quelle enthalten ist, miissen auf dem Werkexemplar deutlich
angegeben werden. »

«Ein Werk, das sich in einer 6ffentlich zugénglichen Sammlung
befindet oder 6ffentlich zum Verkauf angeboten wird, darf in
einem Katalog abgebildet werden, der der Ausstellung, dem
Verkauf oder der Versteigerung des Werkes dient. »

Art.26 Abs.2

Art. 27

Art.29

Art. 29bis

Art, 29"

Art. 31

Art. 32



Art. 42

Art. 451

Art. 51

Art. 52ff.

Art. 64 1.

Art. 74 ff.

Art.1 Abs. 1
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Vgl. hiezu unsere Ausfithrungen im II. Abschnitt zu diesem
Artikel.

Vgl. hiezu unsere Ausfilhrungen in Abschnitt II zu diesen
Artikeln.

Streichen und durch einlidBliche Vorschriften ersetzen, die den
besonderen Verhéltnissen bei der Schaffung von Televisions-
filmen und den besondern Umstinden der Mitarbeiter bei der
Herstellung von Televisionsfilmen, Rechnung tragen.

Einfuhrung der Verbandsaktivlegitimation, analog zu Art.2
Abs.3 UWG.

Einfiithren der Offizialmaxime, evtl. Verbandsaktivlegitimation
analog zu Art. 13 UWG.

Die Verwertungsgesetzgebung ist auszudehnen auf die gesetz-
lichen Lizenzen gemafl Art.20, 20P%, 20, 29b% 29% yunseres
Vorschlags.

II. Begriindung

Die Vereinigung erachtet den Konditionalsatz «sofern sie eine
individuelle Prigung aufweisen» als nicht befriedigend. Das
Wort «individuell » nimmt systemwidrig Bezug auf die im Werk
manifestierte Personlichkeit des Urhebers und vermag, wie auch
der Begriff «original » im franzésischen Text, den Richter nicht
an unerwiinschter kulturpolitischer Wertung zu hindern. Im
itbrigen lafit die vorliegende Formulierung von Absatz | die
Auslegung zu, daf3 auch gewisse Leistungen der ausiibenden
Kinstler als Werke im Sinne von Art.] anzuerkennen wiren,
was kaum beabsichtigt sein dirfte. Aus diesen Griinden und in
der Uberzeugung, dafl ohne Schaden auf die positive Formulie-
rung cines Wertkriteriums verzichtet werden kann, wird die
Streichung besagten Satzes beantragt. Mitentscheidend war die
Erwigung, dafl nur aus der Abgrenzung von Urheberrecht und
Leistungsschutzrecht eindeutige Definitionen gefunden werden
koénnen.

Die Vereinigung bedauert, dafl mit dem Vorentwurf fir das
Urheberrecht nicht gleichzeitig ein solcher fiir die Nachbar-
rechte vorgelegt werden konnte. Wir beantragen deshalb, dafl
dieser Riickstand so bald als méglich aufgeholt und den interes-
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sierten Kreisen ein Vorentwurf eines Leistungsschutzgesetzes
unterbreitet werde.

Die vorgeschlagene Neuformulierung von Art.1 Abs.2, méchte
einerseits sicherstellen, dafl nur die duflere und innere Form,
nicht jedoch der Inhalt von wissenschaftlichen Werken ge-
schiitzt ist; anderseits verdeutlichen, dafl Fernsehfilme aus
sachlichen Griinden nicht wie andere Filmwerke zu behandeln
sind.

Diese Streichung entspricht unserem Antrag zu Art.] Abs. [.

Mit dem vorgeschlagenen Wortlaut wird versucht, auch hier
das Kriterium der «individuellen Prigung » zu eliminieren und
durch dasjenige der bloflen Unterscheidbarkeit zu ersetzen.

Soweit die T#tigkeit, die zu einer Sammlung fihrt, eine schutz-
wiirdige Leistung darstellt, ist deren Schutz durch ein Leistungs-
schutzgesetz zu gewdhren. Sofern jedoch die Auswahl oder
Anordnung als werkschaffende Akte zu qualifizieren sind, liegt
ein Werk im Sinne von Art.1 oder Art.2 vor. Beide Aspekte
rechtfertigen die Streichung von Art.3. Im {ibrigen sei darauf
hingewiesen, dafl der deutsche Begriff « Sammlungen » weiter
ist als «recueils » im franzésischen Text.

Ohne die vorgeschlagene Kiirzung erhilt Abs.2 in Anbetracht
des in Abs.] ausgesprochenen Grundsatzes unnétigerweise
trivialen Charakter.

Die Vereinigung begriifit die Einfihrung des Grundsatzes der
konventionunabhingigen Inlinderbehandlung. Diese Loésung
entspricht dem eigentumsidhnlichen Charakter des Urheber-
rechts am besten.

Die vorgeschlagene Neuformulierung der Generalklausel soll,
terminologisch anlehnend an die lapidare und priagnante
Formulierung im klassischen Bereich der absoluten Rechte,
dokumentieren, daf3 dem Urheber ein absolutes Recht an seinem
immateriellen Gut, dem Werk, in analoger Weise zusteht wie
dem Eigentimer an der Sache.

Die in Art. 13 Abs.3 genannten Befugnisse sind als Einzelbefug-
nisse wohl besser an den Anfang von Art. 14 zu stellen, wodurch

Abs.2

Abs. 3

Art.2 Abs.1

Art. 3

Art.5 Abs.2

Art.6

Art. 13 Abs.1

Abs.3



Art. 18 Abs.2

Art. 19 Abs. 1

Art. 20/20is/
Qoter/QOquater/
741t
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die Generalklausel in Art.13 gleichzeitig an Prignanz und
Gewicht gewinnt.

Die vorgeschlagene Neuformulierung soll den Eigentiimer oder
Besitzer in seinen berechtigten Interessen auch dann schiitzen,
wenn der Urheber — was bisweilen vorkommt — den Zugang
zum Werkexemplar nur deshalb sucht, um dieses zu zerstoéren.

Die «unentgeltliche Riicknahme » erscheint unbillig in den
Fillen, wo das Material, aus welchem das Werk hergestellt
wurde, ausgesprochen wertvoll ist. Daher wird «Riicknahme
gegen Ersatz des Materialwertes » vorgeschlagen.

Es ist zweifellos notwendig, den Konflikt zwischen dem absolu-
ten Recht des Urhebers und demjenigen des Eigentiimers ge-
setzlich zu lgsen. Die Vereinigung begriilt den grundsitzlichen
Entscheid, daf3 der Eigentiimer, welcher ein Werkexemplar er-
worben hat, in seinen Dispositionen durch Verbotsrechte des
Urhebers nicht behindert werden darf. Dies dirfte auch vom
Urheber her betrachtet, schon deshalb sinnvoll sein, weil
andernfalls der Handel mit Werkexemplaren ungiinstig beein-
fluBt wird. Es ist nicht einzusehen, warum die Expertenkom-
mission bei der Suche nach einer pragmatischen Losung des
dogmatisch ohnehin nicht 16sbaren Konflikts das Urheberrecht
nach dem In-Verkehr-bringen des Werkexemplares villig dem
Eigentum unterordnet.

Praktisch fithrt dies zudem zu einer sachlich nicht gerecht-
fertigten Diskriminierung der Urheber.

Es gehort wohl unbestrittenermafien mit zu den wesentlichen
Zielen eines Urheberrechtsgesetzes sicherzustellen, daf3 der
Urheber an jeder Nutzung seines Werks, die fir Dritte wirt-
schaftlich relevant ist, angemessen beteiligt wird. Die Textvor-
schlage fiir Art.20, 20% und 20" versuchen zu skizzieren, wie
diese Beteiligung des Urhebers verankert werden kénnte,
wihrend Art. 2092 statuiert, daf3 im {ibrigen das Ausschlief3-
lichkeitsrecht des Urhebers gegeniiber dem Recht des Eigen-
timers zuriickzutreten habe.

Ein System der entgeltlichen gesetzlichen Lizenzen bedingt eine
kollektive Wahrnehmung dieser Anspriiche, denn die Beteili-
gung des Urhebers ist fiir den Erwerber des Werkexemplars
wohl nur dann zumutbar, wenn er ohne gréfiere Umtriebe nach
Tarifen, welche nach den Regeln in Art. 74 ff. festgelegt werden,
die Entschidigung an eine Stelle leisten kann. Es diirfte nicht
angehen, daf3 der Eigentiimer, solange die jeweilige kollektive
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Verwertung nicht etabliert ist, sich mit einzelnen Urhebern
auseinandersetzen und mit der Unsicherheit beziiglich zu er-
wartender Forderungen unvoraussehbarer Héhe zu leben hat.
Dies wire in gecigneter Weise bei der Verwertungsgesetzgebung
Art. 74 ff. zu beriicksichtigen.

Die Vereinigung erachtet die von der Expertenkommission
angefiihrten Griinde, die zur Ablehnung eines Ausstellungs-,
Vermiet-, Verleih- und Folgerechts fithren sollen, als nicht
stichhaltig; diese Rechte sind weder Fremdkérper im Urheber-
recht, noch ist die sich auf Behauptungen stiitzende Prognose,
die Beteiligung des Urhebers werde geringfiigig sein, ein Grund
zur Verweigerung cines Rechts.

Die Vereinigung befafite sich in mehreren Sitzungen mit der
neuen Konstruktion der Uniibertragharkeit. Die Auffassungen
unserer Mitglieder sind geteilt. Wir beschrianken uns deshalb
darauf, im folgenden die wesentlichen Argumente beider Seiten
darzulegen und beantragen, dafl diese grundlegende Frage von
einer weiteren Expertenkommission nochmals unter Anhérung
der interessierten Kreise gepriift wird.

Die Befiirworter der Ubertragbarkeit stellten folgende Uber-
legungen an:

1. Eine Abkehr vom bisherigen System der Ubertragharkeit ist
nur dann gerechtfertigt, wenn sie sich aus zwingenden prakti-
schen oder theoretischen Griinden aufdringen wiirde. Dies
ist mit Sicherheit nicht der Fall, wiren doch sonst die Ur-
heberrechtsgesetze aller Linder mit Ausnahme Deutschlands
auf dem Holzwege. Es kann im Gegenteil festgestellt werden,
daf} sich das geltende schweizerische URG seit Jahrzehnten
eingelebt und in diesem Punkt bewihrt hat. Zudem muf} be-
firchtet werden, dafl die neue, schwer verstindliche Kon-
struktion nicht beachtet (Beispiel Deutschland) oder minde-
stens den rechtsgeschaftlichen Verkehr verunsichern wiirde.

2.Die in der Expertenkommission und in der Vereinigung
vorgebrachten Argumente fur die Uniibertragbarkeit halten
die Befiirworter der Ubertragbarkeit nicht fiir schliissig:
— Die Ubertragbarkeit sei die Folge des persénlichkeits-
rechtlich gefarbten Werkbegriffs und Ausflufl aus der sog.
monistischen Theorie des Urheberrechts.
Dieser Schlufi kann nicht gezogen werden, weil es nach
Meinung der Vereinigung fiir die Schutzfihigkeit eines Wer-
kes auf das Kriterium der persénlichen Pridgung nicht an-
kommt, sodann deshalb, weil unbestrittenermafien schon

Art. 22
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unter dem geltenden Gesetz das Persénlichkeitsrecht nicht
itbertragen werden kann. Eine Ausdehnung der Nichtiiber-
tragbarkeit auf die Gesamtheit der urheberrechtlichen Be-
fugnisse ist weder logisch gefordert noch praktisch sinnvoll.

— Die Ubertragbarkeit des Rechts schiitze den Urheber vor
Selbstentauflerung.

Die Vereinigung priifte diesen mehrfach vorgetragenen Ein-
wand nach zweil Richtungen. Sie untersuchte, ob das neue
Prinzip tatsichlich einen besseren Schutz des Urhebers
bringe. Die Befiirworter der Ubertragbarkeit sind der Auf-
fassung, daf3 ein besserer Schutz der Urheber nicht erreicht
werde; es wurde deshalb geprift, auf welche Weise ein
wirkungsvollerer Schutz erzielt werden konne, der den
Urheber vor seiner SelbstentiuBlerung bewahre. Der ge-
wiinschte Schutz wiirde erreicht durch ein ausgebautes Ur-
hebervertragsrecht, einen ausgeglichenen Artikel uber die
Rechte an Werken, die in Erfillung eines Arbeitsvertrags ge-
schaffen werden, sowie mit der Gewdhrung eines Droit de suite
bei Werken der bildenden Kiinste.

— Der Grundsatz der Ubertragbarkeit kénne nicht sauber
durchgefiithrt werden.

Die Vereinigung stellte auf Grund aufschlufireicher Referate
franzésischer und deutscher Fachleute fest, daf3 weder das
Prinzip der Ubertragbarkeit noch jenes der Uniibertragbar-
keit ohne Einschrankungen und Korrekturen durchgefiihrt
werden kann. Dieser Gesichtspunkt spielt somit fiir die
Systemwahl keine Rolle.

— Nicht schliissig ist auch das Argument der Angleichung des
schweizerischen Gesetzes an die Rechtsordnung in Deutsch-
land und Osterreich. Abgesehen davon, dafl auch nach dem
osterreichischen Gesetz Nutzungsrechte verduflert werden
konnen (§ 27), stehen die italienischen und franzésisch spre-
chenden Teile der Schweiz den Kulturkreisen Italien bzw.
Frankreich, die beide die Uniibertragbarkeit nicht kennen,
naher als dem deutschen.

. Ausschlaggebend fiir die Beibehaltung des geltenden Prinzips
ist den Befiirwortern der Ubertragbarkeit die Auffassung, der
Urheber miisse tiber sein Werk frei verfugen kénnen. Der Ur-
heber lebt nicht abseits des Marktes, sondern ist darauf ange-
wiesen, daf3 seine Produkte ohne Einschrankung am rechts-
geschiftlichen Verkehr teilnehmen konnen. Die Untbertrag-
barkeit erschwert diese Teilnahme grundlos, ohne daf fiir diese
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Einschriankung der Verfugungsfreiheit eine Notwendigkeit
bestiinde.

Die Befiirworter der Uniibertragbarkeit von Urheberrechten
unter Lebenden machen zur Stiitzung ihrer Auffassung folgen-

des geltend:

1. Das Urheberrecht stellt eine unteilbare Einheit dar und kann
nicht in ein Biindel mehr oder weniger selbstindiger Teil-
rechte aufgespalten werden. In der Person des Urhebers ver-
einen sich die ideellen und die materiellen Interessen. Aufden
immateriellen Wert eines bekanntgemachten Werkes hat aber
auch die Offentlichkeit einen Anspruch. Dieser Anspruch
kann nur zwischen dem Schépfer des Werkes und der Offent-
lichkeit geregelt werden, da die ideellen Interessen eines Ver-
mittlers nicht die gleichen zu sein brauchen wie diejenigen des
Schopfers.

2. Wesentliche Aufgabe der Gesetzgebung ist, die gesellschaft-
lich oder wirtschaftlich Schwacheren zu schiitzen. Im Ver-
hiltnis Urheber—Kaufer/Eigentiimer/Produzent ist in der
Regel der Urheber der schwichere Teil. Er ist also durch das
Gesetz hauptsidchlich zu schiitzen; zu schiitzen auch vor im
Moment nicht ersichtlichen Schiadigungen und Nachteilen.
Im Gebiet des urheberrechtlich relevanten Schaffens ist dieser
Praventivschutz eine Notwendigkeit, da immer neue Errun-
genschaften immer mehr Méglichkeiten der Verbreitung und
Verwendung eines Werkes eréffnen. Hitte ein Urheber sich
einmal seines persénlichen Rechts entduflert, ginge er all der
in immer schnellerer Folge auftauchenden neuen Méglich-
keiten verlustig. Nebst der psychologischen Starkung des Ur-
hebers bringt die Uniibertragbarkeit zweifellos auch eine
faktische Starkung des wirtschaftlich Schwicheren.

3. Die « Marktgangigkeit» der geschiitzten Werke wird durch
Uniibertragbarkeit des Urheberrechts nicht beeintrichtigt.
Die Einrdumung von Verwendungsbefugnissen gewihrleistet
auf der materiellen Ebene die Verkehrsfdhigkeit. Die Uniiber-
tragbarkeit des Urheberrechts unter Lebenden kénnte aber
ein Hebel werden, die Urheber vor der Willkiir der Werk-
nutzer zu schiitzen. Die Zweckiibertragungstheorie hat sich
in der Praxis unseres Landes ja noch keineswegs durchgesetzt.
Die Werknutzer lassen sich vielfach weit mehr Rechte iiber-
tragen, als zur Vertragserfiillung erforderlich ist. Mit dem
Abschluf} der Vertrage setzen sich die Werknutzer oft an die
Stelle der Urheber und verfahren mit dem Werk nach eigenem
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Gutdiinken. Die Uniibertragbarkeit kénnte da heilsam ein-
wirken.

4. Die deutsche Praxis zeigt uns, dafl man ausgehend von der
Untibertragbarkeit im Gesetz Einschrankungen machen
muf, damit dieser Grundsatz sich nicht gegen das Werk und
seine Verwertung richtet. Die franzésische Praxis andererseits
zeigt, daf3 es ausgehend von dem Grundsatz der Ubertragbar-
keit ebenso einschriankende Bestimmungen braucht, um eine
halbwegs gerechte Praktikabilitit zu erreichen. Dadurch ver-
liert das Argument des Praktikablen seinen Wert zugunsten
des Arguments des «gerechteren Grundsatzes ». Der gerech-
tere Grundsatz aber kann nur Untibertragbarkeit heifien.

j1}

. Nach jahrzehntelangen Kontroversen aiber die Rechtsnatur
des Urheberrechts hat sich die Fachliteratur iiberwiegend fiir
die monistische oder unitarische Doktrin entschieden, aus der
die Uniibertragbarkeit unter Lebenden folgt. So sagt Eugen
Ulmer in seinem Standardwerk «Urheber- und Verlags-
recht» (2.Aufl. 1960 Seite 98): «Im ganzen berwiegt im
neueren Schrifttum die monistische Deutung. Sie ist grund-
sdtzlich berechtigt». Wenn sich unser Land nun ein neues
Urheberrechts-Gesetz gibt, so erscheint es geboten, dies
theoretisch auf der Hoéhe der Zeit stehend zu tun.

Die hier enthaltenen Auslegungsregeln — kaum mehr als einen
Hauch von Urhebervertragsrecht darstellend — werden allseits
als ungeniigend angesehen. Deshalb wird beantragt, in das Ge-
setz einige Vorschriften zwingenden Rechts tiber die Urheber-
rechtsvertrage, eventuell unter Festlegung der Mindestinhalte
der wichtigeren Vertragstypen, aufzunehmen (vgl. hiezu auch
unsere Bemerkungen zu Art.26).

Die Zweckiibertragungstheorie an sich ist mehrdeutig. Soweit
sie zu einem anderen Ergebnis fithren soll, als es die allgemeinen
Regeln der Vertragsauslegung tun, hat sie in unserem Zivil-
recht keine Daseinsberechtigung. Die vorgeschlagene Neu-
formulierung von Abs. 1 soll sicherstellen, daB3 die Frage nach
dem Vertragszweck nie mehr wird als eines von mehreren
Mitteln, einen Urheberrechtsvertrag richtig, d.h. nach den all-
gemein anerkannten Grundsdtzen des Vertragsrechts, auszu-
legen. Insbesondere kann sie nicht an die Stelle aller andern
Auslegungsregeln treten. Urheberrechtsvertrige sind wie alle
andern Vertrige nach der Methode der objektivierten Ausle-
gung zu interpretieren.
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Um den Urheber vor iibereilten Verfiigungen zu schiitzen, wird
beantragt, in einem zweiten Absatz zu Art.26 eine Bestimmung
aufzunehmen, die als lex specialis zu OR 20 und/oder OR 21
gewisse Urheberrechtsvertrige oder Teile davon als nichtig
bzw. anfechtbar erkliart. Gedacht wird hierbei an globale
Rechtsabtretungen bzw. Lizenzeinrdumungen, auch beziiglich
zukiinftiger, noch nicht geschaffener Werke und bei Vertrags-
schluf3 noch nicht bekannter Nutzungsarten gegen ein Entgelt,
das in einem offensichtlichen Mifiverhiltnis zur Rechtsgewih-
rung steht.

Dieser Gesichtspunkt kénnte nicht nur in Art. 26, sondern in den
Bestimmungen iiber das Urhebervertragsrecht ganz allgemein
seinen Ausdruck finden.

Die Vereinigung kann die in Art.29 des Vorentwurfs zum Aus-
druck gelangende Resignation zu Lasten der Rechte des Ur-
hebers nicht teilen. Die Idee, cine allgemein iibliche illegale
Praxis mit einem neuen Urheberrechtsgesetz zu legalisieren,
muf3 befremden. Es widerspricht unserem Rechtsempfinden,
wenn Piraterie zum Verschwinden gebracht wird, indem man
sie erlaubt. Auch hier gilt es, mit Hilfe von gesetzlichen Lizen-
zen, die jedermann in Anspruch nehmen kann, eine Ordnung
zu schaffen, die der Allgemeinheit gibt, was sie braucht, und
dem Urheber gleichzeitig belifit, was ihm gebiihrt. Die vorge-
schlagenen Art.29, 29%% und 29'* zeigen hiefiir eine méogliche
Losung auf. In der Verwertungsgesetzgebung miifite zusatzlich
festgehalten werden, dafl die Entschiadigung gemifl Art.29b%
und 29" nur dann fillig werden, wenn die Rechte kollektiv
wahrgenommen werden.

Durch den Begriff der « Veranschaulichung », wie er im Vor-
entwur{ verwendet wird, wird das Zitatrecht auf gefihrliche
Weise erweitert. Die beantragte Formulierung hilt sich an die
Begriffe und Regelungen in unseren Nachbarstaaten und an die
Berner Konvention in der Stockholmer Fassung.

Die privaten Sammlungen, die 6ffentlich zugédnglich sind, und
die Auktionen sind ungerechtfertigterweise diskriminiert. Der
Vorschlag der Vereinigung durfte mit Art.9 Ziff.2 der Berner
Ubereinkunft (Stockholmer Fassung) durchaus vereinbar sein.

Ein Teil unserer Mitglieder sprach sich fiir eine Verlingerung
der Schutzfrist auf 70 Jahre p.m.a. aus. Da sich jedoch insbe-
sondere die in unserer Vereinigung vertretenen Schriftsteller
einer Verlangerung der Schutzdauer widersetzten, verzichtet

Art.29/29bis/
29ter

Art. 31

Art. 32

Art. 42
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die Vereinigung auf einen Antrag. Sie verbindet damit den
Wounsch, dafl in der zweiten Expertenkommission das Fiir und
Wider einer Verlidngerung nochmals unter Beriicksichtigung der
internationalen Entwicklung abgewogen werde.

Herstellungsverfahren und Bewegungseindruck mégen fiir
Film- und Fernsehwerke dieselben sein, die Interessenlage der
an einem Fernsehwerk beteiligten Urheber kann jedoch wesent-
lich von derjenigen der an einem kommerziellen Film Beteiligten
abweichen. Wihrend sich der Autor eines Unterhaltungsfilms
ohne weiteres z.B. Kurzungen gefallen lassen muf}, kann der
Autor eines Fernsehwerkes, der eine bestimmte Information
vermitteln will, schon eine kleine Kiirzung durch die Fernseh-
gesellschaft als Zensur empfinden.

Die Vereinigung betrachtet deshalb eine rechtliche Gleich-
stellung der Medien Film- und Fernsehen als unzweckmaflig.
Sie ist der Ansicht, daf3 es zu einer sinnvollen Regelung eines
einldfllicheren Urhebervertragsrechtes bedarf. In bezug auf den
Kreis der Beteiligten, die als Urheber anzusehen sind, ist eine
Abgrenzung zum Nachbarrecht erforderlich, welches die ur-
heberrechtlich nicht geschiitzten Leistungserbringer erfafit.
Die Vereinigung beantragt zudem, daf3 die zweite Experten-
kommission die in Frage kommenden Urheber anhért, zu denen
insbesondere auch die Angestellten und Auftraggeber der SRG
gehdren, die mit urheberrechtlich geschiitzten Beitrdgen an
der Produktion von Fernsehwerken mitwirken.

Die hier ausgesprochenen Forderungen entspringen dem un-
zweifelhaft legitimen Bediirfnis, dafl dem Urheberrechtsgesetz
mehr Nachachtung verschafft wird, als dies in unserem Lande
praktisch geschieht.

Mit der Einftihrung der Offizialmaxime fiir bestimmte Urheber-
rechtsverletzungen soll klargestellt werden, daf3 die Verletzung
eines Urheberrechtes gleich schwer wiegt wie ein Vermogens-
delikt.

Da der Urheber in der Regel ein Prozefrisiko selbst nicht tragen
kann, beantragen wir, den Verbinden der Urheber das Recht
zur ProzeBfithrung zu erteilen in Anlehnung an die Bestimmun-
gen des Gesetzes iiber den unlauteren Wettbewerb.

Die technischen Verbreitungsmittel lieBen in den vergangenen
Jahren den Genuf3 und auch den Verbrauch geschiitzter Werke
in einem ungeahnten Mafle steigen. Im Zuge dieser Entwick-
lung riicken Urheber und Werknutzer immer weiter auseinan-
der, so dafl beide auf einen Vermittler angewiesen sind, der
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einerseits dafiir sorgt, dafl der Urheber fir die Inanspruch-
nahme seiner Rechte entschidigt wird, andererseits den Nutzern
den Zugang zu den Werken ermdglicht.

Diese Entwicklung verlangt

— von den Urhebern, daf} sie sich organisieren und ihre Rechte
kollektiv verwerten;

— von den Nutzern, dafi sie fiir Werknutzungen Entschidigun-
gen leisten;

— vom Gesetzgeber, dafl er eine Ordnung schafft, die unter
Beachtung der berechtigten Interessen der Urheber und der
Nutzer eine ungehinderte Verbreitung der Werke sicherstellt.

Es stellt sich die Frage, ob der Gesetzgeber dieser Interessenlage
durch vermehrte Ausnahmen (vgl. Art.29 des Vorentwurfs) und
Zwangslizenzen gerecht werden kénne oder ob sich andere
Maéglichkeiten anbieten. Die Vereinigung hat sich eingehend
mit diesem Problem befafit und ist zur Auffassung gelangt, dafi
die Loésung in einer kollektiven Verwaltung bestimmter
Nutzungsrechte liegt. Es betrifft dies: Art.20, Folgerecht;
Art. 20", Verleihrecht; Art.20%, Ausstellungsrecht; Art.29%
und 29*", Vervielfiltigungen zum privaten oder innerbetrieb-
lichen Gebrauch. In diesen Féllen wiirde sich die Gewadhrung
absoluter Verbotsrechte fir den Urheber als Bumerang er-
weisen, weil dadurch die Verbreitung der Werke entweder ver-
hindert oder die Nutzer in die Illegalitét getrieben werden.
Die Vereinigung schlagt deshalb eine entsprechende Ausdeh-
nung der Verwertungsgesetzgebung vor, welche die beteiligten
Urheber veranlassen wiirde, diese Rechte gemeinsam zu ver-
walten. Die Vereinigung von Urheberrechten in einer Hand
wird die Urheber stirken, sie sollte deshalb — wie im Falle der
Suisa ~ staatlich beaufsichtigt werden. Die im Entwurf fur die
Verwertungsbestimmungen vorgesehenen Sicherungen ent-
sprechen dem Suisa-Modell, das sich bewihrt hat. Dieselbe
Transparenz und Kontrolle sollte nach Auffassung der Ver-
einigung fiir sémtliche schweizerischen Verwertungsgesell-
schaften angestrebt werden, insbesondere sollten auch deren
Tarife der Genehmigungspflicht durch die Eidg. Schiedskom-
mission fur die Verwertung von Urheberrechten unterliegen.
Je nachdem, wie die Verwaltung der in Frage stchenden Rechte
gestalten wird, miifite gepruft werden, ob der Rechtsanspruch
gegeniiber den Nutzern nur der Verwertungsgesellschaft zuge-
sprochen werden soll, so daB3 die Nutzer vor individuellen
Anspriichen freigestellt wirden (vgl. hiezu § 53 Ziff. 5 des neuen
deutschen URG).



Schweizerische Rechtsprechung

Tuomas RUEDE, Zirich

(Mitarbeiter JacQues GUYET, Genéve)

I. Patentrecht

PaiG Are. 1

Der Grundsatz, daf} bei der Beurteilung der Evfindungshihe von dem zur Zeit der
Patentanmeldung vorhandenen Stand der Technik in seiner Gesamiheit auszugehen
ist, gilt ganz besonders dann, wenn fiir die Erzielung des erfinderischen Erfolges
das zusammengefafte Wissen von zwei oder mehreren Gebieten der Wissenschaft
erforderlich ist.

Der Grundsatz, es komme auf die subjektive Leistung des Erfinders nicht an, be-
sagt nur, es sei nicht entscheidend, wie vom Stande der Technik ausgehend die
Erfindung gemacht worden ser.

Lwar ist das Auffinden einer besonders wirksamen Substanz auf Grund methodischer
Arbeit erfindungswiirdig, jedoch bedeutet fleifige Dokumentationsarbeit, wie sie
dem Fachmann geliufig ist, keine erfinderische Leistung.

En principe, I’appréciation du niveau inventif doit se faire a partir de I’état de la
technique, dans son ensemble, au moment du dépot du brevet. Ce principe vaut tout
particuliérement lorsque la concrétisation du résultat de Iinvention s’est effectuée
grdce d la réunion des connaissances appartenant d deux ou plusieurs domaines de
la science.

Le principe selon lequel il ne faut pas tenir compie de la prestation subjective de
Uinventeur implique seulement que la fagon dont ’invention a été faite, par rapport
d Uétat de la technique, n’est pas déterminante.

La découverte d’une substance particuliérement efficace grdce & un travail métho-
dique mérite d’étre brevetée; toute fois, un patient travail de documentation, habituel
pour homme du métier, n’implique pas une prestation inventive.
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Auszug aus dem Urteil der I.Zivilabteilung des Schweizerischen Bun-
desgerichts vom 28. Januar 1969 i.S. Andreadis gegen CHIMEX.

Aus den Erwdgungen:

Dic Klidgerin hilt an der Auflfassung fest, das Streitpatent sel mangels Neuheit der
beanspruchten Erfindung nichtig. Sie beruft sich hiefiir auf die medizinischen Veréffent-
lichungen von C.NoorpeN/S.Isaac, «Die Zuckerkrankheit und ihre Behandlung»
(1927), P. Hecur, « Uber klinische Erfahrungen mit Oxantin», in der Zeitschrift « Fort-
schritte der Therapie» (1928) sowie auf einen Artikel in der Fachzeitschrift « Journal of
Dental Research» (1957). In diesen Publikationen werde darauf hingewiesen, daf3 das
DHA die Haut brdune und daf} sich die Braunung nach wenigen Tagen von selbst wie-
der zuriickbilde. Die Erfindung sei somit durch die vorveréffentlichten Schriftwerke so
dargelegt, daB3 sie der durchschnittlich ausgebildete Kosmetikfachmann danach aus-
fiithren konnte.

Nach Art.7 des Patentgesetzes gilt eine Erfindung dann als neu, wenn sie vor der
Patentanmeldung weder im Inland derart offenkundig geworden noch durch veréffent-
lichte Schrift- oder Bildwerke so dargelegt worden ist, da83 der Fachmann sie danach
ausfithren kann.

Die Erfindung besteht im vorliegenden Fall nach dem Patentanspruch darin, daf3
durch Mischung einer kosmetischen Basis mit DHA ein Hautbrdunungsmittel hergestellt
werden soll. Die erwihnten Vorverdfientlichungen legen jedoch die Verwendung des
DHA nicht in einer solchen Kombination dar, sondern empfehlen diesen Stoff lediglich
als Mittel zur Behandlung der Zuckerkrankheit. Sie stiinden der Neuheit des Patentes
nur dann entgegen, wenn sie die Erfindung des Beklagten mit allen Wesensmerkmalen
bekannt gegeben hitten. Die Riige ist somit unbegriindet.

Das Handelsgericht stellt zum Stand der Technik im Jahre 1959 fest, das Streitpatent
und die ihm entgegengehaltene deutsche Patentschrift Nr.928 318 betreffend « Farblose
braunende Hautcréme» stimmten darin uberein, daf} ein die Braunung hervorgerufener
Stof' in einer kosmetischen Basis (Créme) verteilt sel. Die beiden Patente unterschieden
sich lediglich dadurch, daB im deutschen Patent Alloxan mit cinem weiteren Stoff, im
Streitpatent DHA zur Erzielung der Braunfirbung verwendet werde.

Unbestritten ist, daB es im Jahre 1959 bekannt war, eine briunende Hautcréme da-
durch herzustellen, daf} einer kosmetischen Basis ein chemischer Stoff beigemengt wird,
der auf die Haut einwirkt und eine braune Ténung hervorruft. Ob es solche Crémen
schon vor dem Erscheinen der deutschen Patentschrift im Jahre 1955 gab, wie der Be-
klagte behauptet, ist unerheblich,

Der Beklagte wirft dem Handelsgericht vor, es verkenne den Begriff des gut ausge-
bildeten Kosmetikfachmannes, wenn es ihm die erwidhnten medizinischen Versffent-
lichungen zu seinem Fachwissen rechne. Wenn er auch einrdumt, dafBl der einzelne
durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann der Kosmetikbranche iiber gewisse medizi-
nische Kenntnisse verfiige oder die entwickelten Produkte medizinisch iiberpriifen lasse,
so darf seines Erachtens daraus nicht gefolgert werden, dal3 dieser Fachmann auch jede
Stelle aus lange zuriickliegender iiberholter medizinischer Fachliteratur kenne.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes ist bei der Beurteilung der Erfindungs-
hohe vor dem zur Zeit der Patentanmeldung vorhandenen Stand der Technik in seiner
Gesamtheit, d.h. vom Inbegriff dessen auszugehen, was damals an Lésungen bekannt
war (BGE 8511138, 513, 89 II 109, 92 II 52, 290). Dieser Grundsatz gilt ganz besonders
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dann, wenn fiir die Erzielung des erfinderischen Erfolges das zusammengefaBte Wissen
von zwel oder mehreren Gebieten der Wissenschaft erforderlich ist (vgl. TROLLER, Im-
materialgiiterrecht, 2. Aufl. 1968 S.186/7). Dal3 zur Herstellung kosmetischer Erzeug-
nisse medizinische Kenntnisse unentbehrlich sind, ist offenkundig. Die verwendeten
Stoffe sollen ja mit dem Koérper und namentlich mit der Haut in Berithrung kommen
und miissen daher auf ihre Vertréglichkeit hin erprobt sein. Der Forscher auf dem Ge-
biete der Kosmetik ist daher entweder ein Mediziner oder ein Chemiker, der iiber
medizinische Fachkenntnisse verfiigt. Zu beriicksichtigen ist auBerdem, da3 die Ent-
wicklung und Herstellung kosmetischer Erzeugnisse vorwiegend von der Industrie be-
herrscht wird, die in modern eingerichteten Laboratorien Fachleute verschiedener Ge-
biete der Wissenschaft beschiftigt (Mediziner, Chemiker, Pharmazeuten) und auf3er-
dem iiber die einschliagige wissenschaftliche Dokumentation verfigt.

Das Handelsgericht erkldart sodann, der Beklagte habe die erwidhnten Veréffent-
lichungen tatsidchlich gekannt. Es beruft sich auf einen Zeitungsartikel der « Time» vom
27.Juni 1960. Darnach soll der Beklagte einem Journalisten dieser Zeitschrift erklart
haben, er habe lange nach einem Hautbriunungsmittel gesucht und die Antwort
schlieBlich in einer medizinischen Zeitschrift aus den zwanziger Jahren gefunden, welche
die Erfahrungen mit DHA, eines Mittels beschrieb, das frither die Arzte zur Behandlung
von Diabetikern verwendeten. Der Beklagte habe zwar bestritten, sich in diesem Sinne
geduBert zu haben; doch ergebe sich aus dem von der Kligerin eingereichten belgischen
Urteil, daB er in jenem ProzeB selbst geltend gemacht hatte, er sei in einer medizinischen
Zeitschrift aus den zwanziger Jahren auf das DHA gestoBen.

Der Beklagte behauptet, diese Feststellung beruhe offensichtlich auf Versehen. Im
belgischen Urteil sei von medizinischen Verdflentlichungen im Jahre 1920 die Rede; die
fraglichen Publikationen stammten aber aus den Jahren 1927 und 1928.

Diese Riige ist unbegriindet. Im Artikel der « Time» wird auf eine medizinische Zeit-
schrift der zwanziger Jahre («... in a 1920s medical journal...») hingewiesen, im belgi-
schen Urteil dagegen auf eine Zeitschrift aus dem Jahre 1920 («Revue médicale publiée
en 1920»). Ob diese Fachzeitschrift aus dem Jahre 1920 oder aus den zwanziger Jahren
stammt, ist belanglos. MaBgebend ist nur, da8 der Beklagte nach der Feststellung im
belgischen Urteil selber behauptete, er habe die Idee fiir das Hautbrdunungsmittel in
einer medizinischen Fachzeitschrift gefunden. Dem Handelsgericht war es von Bundes-
rechts wegen unbenommen, auf Grund der Feststellung im belgischen Urteil die Be-
streitung des Beklagten als widerlegt zu betrachten. Zudem wird im Entscheid der
«section des appels de ’Office des brevets de La Haye» vom 26. August 1968 zutreffend
bemerkt, es sel wenig wahrscheinlich, daB der Journalist der « Time» das « MAN-TAN»
von sich aus mit den medizinischen Veréflentlichungen iiber die Behandlung der
Zuckerkrankheit im Zusammenhang gebracht habe.

Unbegriindet ist sodann die Behauptung des Beklagten, das Handelsgericht habe zu
Unrecht auf seine Kenntnis abgestellt, weil es auf die subjektive Leistung des Erfinders
nicht ankomme.

Dieser Grundsatz besagt nur, es sei nicht entscheidend, wie vom Stand der Technik
ausgehend die Erfindung gemacht worden sei (vgl. BLum/PEDRAZZINI, Patenrecht I,
S.120 mit Hinweisen; TROLLER, a.a.O. S.196). Indem das Handelsgericht dem Be-
klagten die Kenntnis der medizinischen Veréffentlichungen iiber das DHA unterstellt,
spricht es sich nicht zur Leistung des Erfinders aus, sondern erhirtet seine Feststellung
iiber den mafBgebenden Stand der Technik.
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Nach der Rechtsprechung kann eine Neuheit im Sinne des Gesetzes eine Erfindung
darstellen, wenn sie auf einer schopferischen Idee beruht, die nicht ohne weiteres schon
von durchschnittlich gut ausgebildeten Fachleuten in normaler Fortentwicklung der am
Tage der Patentanmeldung bekannt gewesenen Technik erbracht werden konnte (BGE
85 II 138, 513, 89 II 109, 167, 92 II 51, 93 II 512 Erw.4).

Das Handelsgericht ist der Auffassung, daf3 die Verwendung von DHA anstelle des
im deutschen Patent verwendeten Alloxan keine erfinderische Leistung sei. Die Ent-
deckung farbloser Stoffe, unter anderem des DHA, beruht seines Erachtens auf einer
systematischen Sucharbeit, wie sie jeder durchschnittliche Fachmann ohne schépferische
Titigkeit vollbringen kénne.

Entgegen der Kritik des Beklagten stellt das Handelsgericht in dieser Erwigung nicht
fest, auBer dem DHA seien auch andere farblose Stoffe gefunden worden, sondern es
weist lediglich auf die Moglichkeit hin, solche Stoffe zu entdecken. Der Beklagte pflichtet
dem Handelsgericht bei, daB es mit dem Erscheinen der deutschen Patentschrift fiir den
Kosmetikfachmann nahe lag, nach weiteren farblosen Stoffen zu suchen, die in Ver-
bindung mit den Aminosduren der Haut eine Braunfarbung der letzteren bewirken. Der
Umstand, daB nach der Lehre im deutschen Patent die auf der Basis von Alloxan erzielte
Rotfarbung der Haut durch Verbindung mit einem weiteren Stoff korrigiert wird,
brauchte den Kosmetikfachmann nicht auf eine falsche Fihrte zu bringen. Durch
systematische Nachforschungen in der einschligigen Fachliteratur muBlte er unweiger-
lich auf die erwahnten medizinischen Veréffentlichungen stoBen. Daraus konnte er un-
bestrittenermal3en erfahren, dafl die Anwendung des DHA auf den menschlichen Koér-
per keine schidlichen Auswirkungen hat, wegen seines starken Reduktionsvermdgens
die Haut braunt und daB sich die Briunung innert wenigen Tagen von selbst wieder
zuriickbildet. Damit lag es nach der zutreffenden Feststellung des Handelsgerichts fir
den Fachmann nahe, den Stoff in dhnlicher Weise wie das Alloxan im deutschen Patent
einer kosmetischen Basis beizumengen, um damit die gewiinschte Hautcréme zu er-
zielen. Die Vorinstanz durfte daher von der Einholung eines Fachgutachtens absehen,
und es ist der entsprechende, vom Beklagten in der Berufung gestellte Antrag abzuweisen.

Der Beklagte wendet ein, das DHA sei im Jahre 1959 dem maBgebenden Kosmetik-
fachmann nicht bekannt gewesen und dieser habe daher weder ein Urteil noch ein Vor-
urteil haben konnen. Dieser Einwand hilft dem Beklagten schon deshalb nicht, weil er
die erwdhnten medizinischen Verdffentlichungen iiber die Eigenschaften des DHA
kannte und sich diese Kenntnis ohnehin anrechnen lassen muf3 (vgl. oben 3). Damit
bleibt es bei der verbindlichen Feststellung der Vorinstanz, daf in Fachkreisen tiber die
Verwendung des DHA keine Vorurteile bestanden.

Der Beklagte behauptet, der Erfindungscharakter werde dadurch nicht beeintrach-
tigt, daB die im Streitpatent vorgeschlagene Ldsung auf Zufall oder systematischer
Sucharbeit beruhe; denn die Rechtsprechung habe stets entschieden, daf3 das Auffinden
ciner besonders wirksamen Substanz auf Grund methodischer Arbeit erfindungswiirdig
sei. Er beruft sich hiefiir auf BGE 89 II 167, 89 II 290f., 93 II 504f.

In diesen Entscheiden stehen chemische Verfahren zur Beurteilung, die die Ent-
deckung neuer Stoffe zum Gegenstand haben. Der Beklagte hat aber das DHA nicht
entdeckt; dieser Stoff war langst bekannt. Gewil3 waren systematische Nachforschungen
in der Fachliteratur erforderlich, um auf diesen Stoff zu stoBen. FleiBlige Dokumenta-
tionsarbeit, wie sie dem Fachmann geldufig ist, bedeutet jedoch keine erfinderische
Leistung. Damit kann mit dem Handelsgericht die Frage offen bleiben, ob die Verwen-
dung von DHA im Streitpatent einen technischen Fortschritt darstellt.
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PatG Art. 1

Begrif der Erfindung.

Ein Verfahren, das subjektive Begriffe zu messen und durch den Computer auszu-
werten bestimmt ist, kann sowenig wie ein Computer-Programm patentiert
werden.

Unzuldssigkeit des Angebots des Beschwerdefiihrers, im verwaltungsgerichtlichen
Beschwerdeverfahren den Patentanspruch zu dndern.

Notion de Iinvention.

Ne sont pas brevetables un procédé destiné a mesurer des notions qualifides de
subjectives pour permetive leur iraitement par ordinateur, ni un programme
d’ordinateur.

Irrecevabilité de Ioffre du recourant de modifier dans la procédure de recours de
droit administratif la rédaction de sa revendication.

BGE 98 Ib 396ff. (JT 1973 I 527 und Sem.Jud. 1973, S.61) und
PMMBI 1973 T 261T., Urteil der I.Zivilabteilung vom 12.Dezember
1972 i.S. Canguilhem gegen das Amt.

Aus den Erwdgungen:

L’offre du recourant de modifier la rédaction de sa revendication dans le sens des
demandes soumises aux autorités allemande et anglaise est irrecevable. L’invention dont
le déposant requiert la protection se trouve définie dans la revendication (art.51 LBI).
Le juge administratif appelé a statuer sur la brevetabilité d’une invention, pas plus que
le juge civil saisi d’une action en nullité d’un brevet, ne saurait substituer une autre
revendication a celle que le déposant a soumise a 'examen du Bureau (cf. RO 92 II 56
consid. 6a et 287 consid. 3a). ...

Le procédé dont le requérant demande la protection est destiné a mesurer des notions
qualifiées de subjectives — telles que la difficulté, I’'urgence, la compétence, la qualité —,
selon leur degré d’importance déterminé dans chaque cas particulier, pour permettre
leur traitement par ordinateur. Il consiste 4 attribuer une certaine valeur mesurable en
temps et en longueur a tous les facteurs pris en considération, qui peuvent ainsi étre
représentés en paramétres graphiques, eux-mémes transformés en formules mathé-
matiques selon certains critéres mis au point par le requérant. Ces données sont alors
programmeées pour pouvoir alimenter ensuite un ordinateur connu.

Ce procédé, qui constitue une méthode abstraite d’évaluation et de combinaison des
divers facteurs pris en considération, ne répond pas a la définition de ’invention en droit
suisse des brevets.

Selon la doctrine et la jurisprudence, on se trouve en présence d’une invention lorsque,
grice & une idée créatrice, une combinaison nouvelle et originale des forces de la nature,
dans ’acception la plus large de cette expression, aboutit & un effet technique utile,
constituant un progreés notable (RO 95 I 581 et les arréts cités; ¢f. TROLLER, Immaterial-
giiterrecht; 2¢ éd. 1968, p.165; Brum/PeprRAZZINI, n.5-6 ad art.ler LBI, I p.72ss).
L’invention n’est ni la force naturelle comme telle, ni le produit de son utilisation. C’est
la régle abstraite dont la répétition conduit 4 un résultat technique déterminé, suscep-
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tible d’application industrielle. Elle indique comment maitriser les forces de la nature
pour les soumettre a ’homme. N’appartiennent pas a la technique et ne constituent dés
lors pas des inventions au sens de la loi des instructions qui prescrivent a ’homme un
certain comportement et produisent un résultat déterminé, sans intervention directe des
forces de la nature. Ne sont par conséquent pas brevetables, par exemple, des systémes
de loteries, de comptabilité ou de sténographie, des régles de jeu, méthodes d’enseigne-
ment, tables de logarithmes (RO 95 I 581 et citations).

La notion de Pinvention en droit suisse des brevets est ainsi telle qu’une méthode
constituée par un ensemble de régles ou de directives abstraites s’adressant a esprit de
I’homme ne ressortit pas a la technique et n’est partant pas brevetable si elle ne fait pas
intervenir les forces de la nature pour obtenir un effet technique. Peu importe que la
méthode ait un caractére scientifique, qu’elle utilise des formules mathématiques ou
nécessite ’enplol d’un ordinateur. L’application de ces principes conduit a dénier au
procédé mis au point par le requérant le caractére d’une invention brevetable ausens de
Part. ler LBI. Il n’en irait pas différemment si ledit procédé équivalait & un programme
d’ordinateur, comme le soutient le requérant dans son recours. Un tel programme n’est
en effet pas un procédé technique, car il ne met pas en ceuvre les forces de la nature.
Comme le reléve 4 juste titre le Bureau, 1’établissement du programme d’ordinateur
constitue une performance purement intellectuelle. La protection de la LBI doit lui étre
refusée, comme elle I’a été & un procédé de calcul de ’armature d’un batiment a Paide
d’un ordinateur (cf. décision du Bureau du 3 septembre 1968, dans Feuille suisse des
brevets, dessins et marques du 29 novembre 1968, p.53) et 4 un procédé planifiant
IPaménagement des réseaux de distribution d’énergie électrique (RO 95 I 579).

PatG Art. 1
Begriff der Erfindungshihe.
Notion du niveau inventif.

Maximen 1971 Nr.55, Urteil der I.Kammer des Obergerichts des
Kantons Luzern vom 6. Oktober 1971.

Aus den Erwdgungen:

Nach feststehender Praxis des Bundesgerichtes liegt die Erfindungshéhe vor, wenn die
patentierte Losung auf einer schopferischen Leistung beruht, die nicht vom durch-
schnittlich gut ausgebildeten Fachmann in normaler Fortentwicklung der Technik, wie
sie am Tage der Patentanmeldung bestand, erbracht werden konnte (BGE 74 II 140 und
zahlreiche weitere Entscheidungen, zuletzt BGE 95 II 363). Die vom Bundesgericht
vorgenommene Umschreibung des im schweizerischen wie deutschen Patentrecht sehr
umstrittenen Begriffes der Erfindungshéhe wird in der Literatur weitgehend kritisiert
(vgl. TROLLER, Immaterialgiiterrecht, 2. Aufl., Bd.I S. 180fI. mit Zitaten). Es kann aber
schon im Hinblick auf die Rechtssicherheit kein hinreichender Anla8 bestehen, von der
bundesgerichtlichen Praxis abzuweichen.

Die ersten Experten fithren aus, wenn man das gesamte dem Patentanspruch I und
dem Unteranspruch 1 entgegenstehende Material mosaikartig zusammensetze, so er-
gebe sich, daB eine gleiche Erkenntnis fiir Sperrholzplatten schon vor dem Stichtag
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(5.Juni 1964) bekannt gewesen sei. Es bleibe also nur zu untersuchen, ob die Ubertra-
gung einer bei der Sperrholzplattenfabrikation bekannten MaBnahme auf die Fabrika-
tion von Schalungsbrettern noch einen erfinderischen Gedanken enthalte. Da es sich um
dieselben Holzverarbeitungs-Fachleute handle, kénne wohl dem durchschnittlich gut
ausgebildeten Fachmann zugemutet werden, daB er diejenigen MaBnahmen, die frither
einmal zur Beseitigung eines gleichen Ubelstandes herangezogen worden seien, auch auf
das neue Produkt iibertragen konne. Dazu bediirfe es keiner erfinderischen Leistung,
weshalb die Erfindungshéhe nicht gegeben sei.

Nach dem Oberexperten hingt im gegebenen Fall die Erfindungshéhe davon ab, ob
eine als Vermutung im Gedichtnis einzelner Fachleute gespeicherte Idee zum Wissen
und Kénnen des gut ausgebildeten Fachmannes gehért oder nicht. Nun steht das
Bundesgericht auf dem Boden, daB fiir den Stand der Technik objektive Gesichtspunkte
und nicht das Wissen einer bestimmten Person mafBgebend sind. In BGE 95 IT 364 wird
die Auffassung, der schweizerische Durchschnittsfachmann habe im Jahre 1924 und
1936 in Amerika erschienene Verdffentlichungen weder kennen kénnen noch kennen
missen, als unrichtig zuriickgewiesen und bemerkt, der Inhalt jener Veroffentlichungen
gehore zum Stand der Technik am Stichtag (im gegebenen Fall der 11.Mirz 1955).
Wortlich: «Es fragt sich nur, ob der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann, wenn
er hievon Kenntnis nahm, mit Hilfe seiner Fahigkeiten in normaler Fortentwicklung das
Verfahren gemiB Streitpatent ausfindig machen und als fortschrittlich erkennen
konnte.» — Es ‘ehlt demnach die Erfindungshéhe.

PatG Art.1 und OG Art.67 Ziff. 1

Begriff der Erfindung

Bei einer Ubertragungserfindung fehlt die Erfindungshohe, wenn der Gedanke, die
Uberiragung vorzunehmen, nicht iiber das von einem Durchschnittsfachmann zu
Erwartende hinausgeht.

Von weiteren Beweiserhebungen durch das Bundesgericht ist abzusehen, wenn die
Vorinstanz die Begriindung des Sachverstindigen, es liege die von der Recht-
sprechung geforderte Erfindungshihe vor, Punkt fiir Punkt in sachkundiger Weise
widerlegt hat.

Notion de I’invention
Dans le cas d’une invention de transposition, le niveau inventif fait défaut lorsque
Uidée de transposer une donnée connue @ un nouveau domaine technique ne dépasse
pas ce que Uon peut atlendre de I’ homme du métier.
Une i . , . . s ) I

ne instruction complémentaire par le Tribunal fédéral ne s’impose pas lorsque
Pinstance cantonale a réfuté point par point et de fagon experte les explication de
Pexpert concluant & Uexistence du niveau inventif au sens de la jurisprudence.

Urteil der I.Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom
12.Dezember 1972 1.S. Miiller und Werner gegen Reinhardt Maschi-
nenbau GmbH.
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Aus den Erwdgungen:

... Die Vorinstanz ist mit dem Begutachter der Meinung, es handle sich um eine neue
Konstruktion im Sinne des Art. 7 PatG, der ein technischer Fortschritt zuzubilligen sei.
Die Klédgerin anerkannte die Neuheit der Konstruktion von Anfang an, bestritt dagegen
den technischen Fortschritt. In der Berufungsanwort ficht sie den gegenteiligen Stand-
punkt des Handelsgerichtes mit Recht nicht mehr an. Zu iiberpriifen bleibt daher bloB3,
ob cine Erfindung, wie das Handelsgericht annimmt, gleichwohl zu verneinen sei.

Eine Erfindung im Sinne des Art. 1 PatG liegt nur vor, wenn die technisch fortschritt-
liche Leistung Erfindungshshe aufweist, d. h. nicht ohne weiteres schon von durchschnitt-
lich gut ausgebildeten Fachleuten in normaler Fortentwicklung der Technik erbracht
werden konnte, sondern einen zusitzlichen schépferischen Aufwand erforderte (BGE
95 IT 363 und dort angefiihrte Urteile).

... Fragen kann sich somit nur, ob die Erkenntnis, die Biegelade auf ein Hebelsystem
zu lagern und ausschlieSlich um eine ideelle Achse schwenken zu lassen, mehr als eine
bloBe Fortentwicklung der Technik aus einer gegebenen Richtung bedeutet. Das
Handelsgericht hat dies verneint, weil die von den Beklagten verwendeten Getriebe vor-
bekannt gewesen seien. Schon im Buch «Grundziige der Getriebslehre» (S.1961T.) von
Janr/KNecHTEL seien solche Getriebe zur Anwendung sowohl auf kreisférmige Drehbe-
wegungen als auch auf die Parallelbewegung der Koppel beschrieben worden. Im Buch
«Mechanisme, linkages and mechanical controls» (S.84/85) von Cnironis werde ein
gleicher Mechanismus erldutert, bei dem ein Werkzeug um das Zentrum einer runden
Schleifscheibe, also um eine idelle Achse geschwenkt werde. Ein weiterer dort umschrie-
bener Mechanismus («Curve-scribing mechanisme») sei z.B. fiir die Lagerung eines
Kofferraumdeckels bestimmt, der beim Offnen ebenfalls um eine ideelle Achse ge-
schwenkt werde. Diese vorverdffentlichten Lésungen, die sich funktionell nicht von-
einander unterschieden, miilten als Teil der allgemeinen Lagermechanik- und Ge-
tricbslehre betrachtet und damit auch fiir einen Maschinenkonstrukteur als naheliegend
bezeichnet werden. Da bei diesem Stand der Technik es auf dem Gebiet der Abkant-
maschinen nur noch darum gegangen sei, einen bessern Lagermechanismus fiir die im
Prinzip schon bekannte Schwenkung der Biegelade um eine ideelle Achse zu finden,
habe fiir den Fachmann der Riickgriff auf den bew#hrten Mechanismus des Koppel-
getriebes durchaus im Bereiche dessen gelegen, was er mit seinem Wissen und Kénnen
habe finden und fortentwickeln kénnen.

Daraus folgt entgegen dem Einwand der Beklagten nicht, daf3 auf diesem Gebiete des
Maschinenbaus tiberhaupt keine Erfindungen mehr méglich seien. Der Einwand ver-
tragt sich zudem nicht mit den Merkmalen des Erfindungsbegriffs. Es kommt nicht
darauf an, ob die theoretischen Grundlagen der Mechanik mehr oder weniger allgemein
bekannt sind, sondern ob eine Konstruktion, fiir die Erfindungsschutz beansprucht wird,
neben dem technischen Fortschritt eine Leistung bedeutet, die von gut ausgebildeten
Fachleuten, also Kennern der Gesetze der Mechanik, nicht ohne weiteres erbracht
werden kann. DafB3 die Beklagten aus den vorbekannten Getrieben dasjenige ausgewihlt
haben, das den angestrebten Erfolg am besten gewéhrleistet, ist richtig, heiBt aber keines-
wegs, die Erfindungshéhe sei schon deswegen zu bejahen.

Ahnlich verhilt es sich mit dem Finwand, es liege eine Ubertragungserfindung vor.
Eine solche kann in der Verwendung einer vorbekannten Lésung auf einem neuen Ge-
biet bestehen, insbesondere wenn dabel eine neue technische Wirkung erzielt wird. Die
neue Verwendungsmoglichkeit sagt iiber die Erfindungshéhe indes noch nichts aus. Von
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einer Erfindung kann auch diesfalls erst die Rede sein, wenn der Gedanke, die Ubertra-
gung vorzunehmen, iiber das von einem Durchschnittsfachmann zu Erwartende hinaus-
geht (BGE 92 II 54 Erw.4 und dort angefiithrte Urteile; siche auch BLum/PEDRAZZINI,
Anm. 33 zu Art. 1 PatG; TROLLER, Immaterialgiiterrecht, 2. Aufl. Bd.I S.199fT., insbes.
S.202 Anm. 110).

Daf3 von Puell beim Patent Nr.392434 nicht auf die dullern Hauptlager verzichten
konnte, weil die Hebel allein nach seiner Ansicht ein Verdrehen und Durchbiegen der
Biegelage wegen ungeniigender Stabilitit des Lagermechanismus nicht zu verhindern
vermochten, hat die Vorinstanz nicht iibersehen. Sein zweites Patent Nr. 409829 sieht
eine Schwenkung der Biegelade um eine ideelle Achse ohne Haupt- und Halblager, aber
mit «Spanngliedern» vor. Die Beklagten geben zu, dieses Patent gemeint zu haben, als
sie in ihrer Patentbeschreibung ausfithrten, es seien Abkantmaschinen bekannt, «bei
denen die Biegelade mittels kra tschliissig wirkender Spanngliedern gegentiber dem
Maschinenteil verstellbar ausgebildet ist». Daf3 auch bei dieser Art von Maschinen die
Biegelade sich auf Hauptlager und mehrere zusétzliche Halblager stiitze, wie in der Be-
schreibung beigefiigt wird, trifft dagegen nicht zu. Aus der Patentschrift Nr. 409829 er-
gibt sich gegenteils, da Haupt- und Halblager fehlen. Entgegen der Behauptung in der
Berufung 148t sich daher nicht sagen, dieses Patent habe mit dem Streitpatent nichts zu
tun, weil es nicht eine Biegelade mit Schwenklagerung, sondern mit Halblager betreffe.
Die Beklagten miissen sich vielmehr auch in diesemm Zusammenhang entgegenhalten
lassen, daB die Lésung, die Biegelade um eine ideelle Achse schwenken zu lassen, womit
sich Halblager eriibrigten, vorbekannt war.

Gegen die Annahme der Vorinstanz, auch die konstruktive Durchgestaltung des ver-
wendeten Koppelgetriebes gehe nicht iiber das hinaus, was der Fachmann mit seinem
Wissen und Kénnen fortzuentwickeln vermocht habe, bringen die Beklagten nichts Be-
sonderes mehr vor.

SchlieBlich 148t sich auch nicht sagen, das Handelsgericht habe den Rechtsbegriff
der Erfindungshéhe verkannt oder daran zu hohe Anforderungen gestellt. Es hat sich
mit dem Gutachten Jaberg einldBlich auseinandergesetzt und hat die Frage der Erfin-
dungshéhe nach den von der Rechtsprechung (BGE 93 IT 512 mit Zitaten) entwickelten
Kriterien in zutreffender Weise verneint. DaB3 der technische Fortschritt, den das Streit-
patent aufweist, einige Zeit auf sich warten lief3, geniigt fiir sich allein nicht, die Erfin-
dungshdhe zu bejahen (nicht verdffentlichte Urteile des Bundesgerichts vom 1. April
1969 i.S. Gebriider Hoffmann AG gegen Zeiler AG und vom 4.Mai 1971 i.S. Roth
gegen Waltenspiihl). Anders verhielte es sich nur, wenn die Lésung des Streitpatentes
von der Fachwelt vorher als unzweckmiBig oder sogar als undurchfithrbar erachtet und
abgclehnt worden und es erst den Beklagten gelungen wire, sie zu verwirklichen und
ihre Brauchbarkeit darzutun, wie das z.B. in dem in BGE 69 II 189]. veréffentlichten
Falle zutraf. So verhielt es sich hier nicht. Nach dem angefochtenen Urteil wurde ab
Mitte der sechziger Jahre versucht, leichte auch von Hand betriebene Maschinen zum
Abkanten von Blechen iiber 2,5 m Linge herzustellen. Wihrend die ersten Konstruk-
tionen an den Enden der Biegelade Hauptlager und dazwischen Segmente oder Halb-
lager aufwiesen, entwickelte von Puell vorerst unter Beibehaltung der Hauptlager ein
Hebelsystem, das die Biegelade um eine ideelle Achse zu schwenken erlaubte (Patent
Nr. 392434), spiter ein solches mit «kraftschliissig wirkenden Spanngliedern», welche
die Hauptlager iiberflissig machten (Patent Nr.409829). Von hier zur Konstruktion
der Beklagten war es nur noch ein kleiner Schritt, der fiir einen in der Mechanik ausge-
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bildeten durchschnittlichen Fachmann nahe lag, wenn man die vom Handelsgericht
zitierten Veréffentlichungen von Jahr/Knechtel und Chironis beriicksichtigt.

Die Beklagten beantragen gestiitzt auf Art.67 Ziff. 1 OG, die Feststellungen der Vor-
instanz iiber die technischen Verhiltnisse zu uiberprifen und zu diesem Zwecke vom
Experten Jaberg ein Erginzungsgutachten einzuholen oder eine Oberexpertise anzu-
ordnen. Dazu besteht indes kein AnlaB. Entscheidend ist, da3 die Vorinstanz die Be-
griindung des Sachverstindigen, es liege die von der Rechtsprechung geforderte Erfin-
dungshshe vor, Punkt fiir Punkt in sachkundiger Weise widerlegt hat, ohne da$} ihr eine
Verkennung dieses Begriffes oder technischer Fragen vorgeworfen werden kann. Die
Beklagten bringen denn auch nichts vor, was die Feststellungen und Erwigungen des
Handelsgerichtes zu erschiittern verméchte. Nach standiger Rechtsprechung ist daher
von weiteren Beweiserhebungen abzusehen (BGE 85 I1 142, 514, 86 II 103, 89 II 163,
91 II1 70 Erw.2). ...

PaiG Art. 2 Ziff. 2 und Art. 59, PatV I Art. 13 Abs. 3

Andsthetika sind Arzneimittel im Sinne des PatG und zwar auch dann, wenn sie
auf einem geformten Triger aufgebracht sind.

Wenn der in den Anspriichen definierte Gegenstand des Patentgesuches nur zum
Teil von der Patentierung ausgeschlossen ist, wird nur dieser Teil durch eine be-
schwerdefihige Jwischenverfiigung zuriickgewiesen.

Les anesthésiques sont des remédes au sens de la lot méme lorsqu’ils sont fixés sur un
support de forme déterminée.

St Pobjet de la demande de brevel, tel qu’il est défini par les revendications et sous-
revendications, n’est qu’en partie exclu de la brevelabilité, seule cette partie est
rejetée par une décision incidente contre laquelle le recours est ouvert.

PMMBI 1973 1 69, Auszug aus der Zwischenverfiigung des Amtes vom
13. August 1973 1.S. A.P.P. (rechtskriftig).

PalG Art.7, 26, 28, 49, 50 und 75

Der Gegenstand eines Patenies ist aufgrund des Anspruches und der Unter-
anspriiche zu bestimmen, die objektiv und nach den Regeln von Treu und Glauben,
notfalls unter Juhtlfenahme der Beschreibung auszulegen sind.

Wenn die Erfindung in der neuen Kombination von teilweise oder vollkommen be-
kannten Merkmalen besteht, muf3 der Anspruch angeben, daff der Patentinhaber
Schutz fir die Kombination als solche beansprucht.

Eine Kombination im Rechtssinne liegt nur dann vor, wenn die Verbindung von
mehr oder weniger bekannten Merkmalen einen oder mehrere neue, ifechnische
Wirkungen hervorbringt.
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Bei der Priifung des Standes der Technik ist auf das Datum der auslindischen
Prioritdt abzustellen, das von dem Anmelder beansprucht und eingetragen wurde.
Begriff des technischen Forischrittes, der Erfindung ( Erfindungshihe ), der Neu-
heit und des Fachmannes (zu unterscheiden vom Experten).

L’objet d’un brevet doit étre déterminé sur la base de la revendication et des sous-
revendications, inlerprétées objectivement et selon les régles de la bonne foi, au
besoin a Iaide de la description.

St Dinvention consiste dans une combinaison nouvelle d’éléments partiellement ou
totalment connus, la revendication doit indiquer que le titulaire du brevet prétend d
la protection légale pour la combinaison comme telle.

1l faut que la combinaison produise un ou plusieurs effets techniques nouveaux.
Pour apprécier Iétat de la technique, il faut se placer & la date de la priorité
étrangére revendiquée par le déposant et retenue dans le brevet.

Notion de progrés technique, d’idée créatrice (niveau inventif), de nouveauté et
d’homme du métier (d distinguer de Iexpert ).

Sem. Jud. 1973, 487ss, Arrét de la Cour de justice civile (2¢ chambre)
du Canton de Genéve du 19 juin 1970, dans la cause Industriewerk
Scheffler contre Pitner et Nadella S.A.

Exirait des considérants:

L’objet d’un brevet doit étre déterminé sur la base de la revendication et des sous-
revendications, interprétées objectivement et selon les régles de la bonne foi, au besoin
a Paide de la description (art. 50 al.2 LBI: ATF 92 II 51 cons. 2 al.2 et 290 al. 1) dont
les dessins nécessaires & sa compréhension font partie intégrante (art.49 al.2 LBI).

Si P’invention consiste dans une combinaison nouvelle d’éléments partiellement ou
totalement connus, la revendication ne peut se borner a les énumérer. Elle doit indiquer
au contraire que le titulaire du brevet prétend a la protection légale pour la combinaison
comme telle. Il n’est toutefois pas nécessaire que le mot «combinaison» figure dans la
revendication ni méme que le déposant se soit rendu compte de la portée exacte de
Pinvention. Il suffit qu’en interprétant la revendication selon les critéres susrappelés
Phomme du métier comprenne que I’invention réside dans la combinaison (ATF 85 II
138 in fine 1397).

Pour qu’il y ait combinaison au sens juridique il faut que la réunion d’éléments
— partiellement ou totalement connus et dont aucun ne doit nécessairement avoir le
caractére d’une invention — produise un ou plusieurs effets techniques nouveaux. Le
concours des différents éléments en vue d’atteindre un certain but technique doit étre tel
qu’on puisse parler d’une véritable fusion des fonctions de ces éléments (Journ. des Trib.
1943 I 518 in fine 519; 1944 T 324; ATF 82 II 253 lettre d 2; Journ. des Trib. 1963 1 613
in limine). En droit, la combinaison ainsi définie ne représente pas un type d’invention
particulier. Les principes généraux qui déterminent l'invention au sens de la LBI
suffisent pour décider si la réunion de divers éléments concourant au méme but constitue
une invention brevetable.
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L’invention, qui n’est pas définie par la loi, implique, selon la jurisprudence fédérale,
un progrés technique clairement reconnaissable et une idée ou contribution créatrice,
c’est-a-dire un niveau inventif qui dépasse, dans ’état technique considéré, ce qui était
la portée d’un homme du métier — doué de capacités moyennes — ayant regu une bonne
formation professionnelle (ATF 92 II 51 in fine 52).

Pour apprécier I’état de la technique il faut se placer a la date de la priorité étrangére
revendiquée par le déposant et retenue dans le brevet (ATF 95 IT 363 in fine 364).

D’une fagon générale, il y a progres technique lorsque par sa révélation le domaine
technique auquel ’invention ressortit s’en trouve qualitativement enrichi; il faut que la
nouvelle solution présente ou, a tout le moins, laisse espérer un avantage par rapport aux
solutions déja connues et que cet avantage ne soit pas compensé par des inconvénients
qui le contrebalancent ou I’annihilent.

Selon la jurisprudence (ATF 87 I1 270 al. 21) le progrés technique se juge par rapport
aux connaissances effectives des hommes du métier; autrement dit ’on ne doit pas tenir
compte d’une invention antérieure qui n’a exercé aucune influence sur la technique.
De méme, il ne faut pas prendrc en considération une publication qui n’a pas été
divulguée ou qui est tombée dans ’oubli (TROLLER, 2¢ édition, vol.I p.214 et 220; cf.
également ATF 89 IT 109 al. 3).

Pour décider du progres technique il convient de comparer, séparément, avec le
brevet litigieux chacune des solutions antérieures qui lui sont opposées, ce sans faire
appel a Peffet dit de mosaique (ATF 89 II 109 al.3; 92 II 52 al. 1 = Journ. des Trib.
1966 I 614 al.2; TROLLER, vol.I 179 in fine 180).

Cet auteur observe d’ailleurs, a juste titre, que, d’une maniére générale, I’attitude
d’un concurrent qui attaque un brevet avec I’intention d’utiliser I’invention & son profit,
atteste presque toujours I’existence d’un progrés technique suffisant.

L’idée créatrice qui détermine le niveau inventif s’apprécie en revanche, en regard de
P’ensemble de ’état de la technique & la date de la priorité revendiquée; il faut donc
rechercher si, vu cet état, la combinaison des solutions partielles et des travaux déja
connus ne guidait pas ’homme du métier vers la solution du brevet par un processus de
reflexion usuel, sans qu’un effort particulier fiit nécessaire (TROLLER vol.I p.185 al.4;
ATF 92 I1 51 in fine 52 et 290 cons. 51; 93 I1 512 cons. 4 al. 2; Journ. des Trib. 1963.611;
ATF 95 IT 363 cons. 1).

Selon ce dernier arrét qui cependant se réfere & ATF 94 II 287 cons.4 ol il n’est
question que des critéres déterminant la nouveauté d’une invention au sens de I’article 7
LBI, I’état de la technique prise en considération pour ’évaluation du niveau inventif
n’est pas limité aux connaissances effectives de ’homme du métier, ce contrairement a ce
que le Tribunal fédéral a déclaré dans ATF 8711270 al. 22 dont les principes —approuvés
par TRoOLLER (vol.1 p.214 et 220-221 note 151) — n’ont pourtant pas été expressément
désavoués; il y a donc lieu de s’en tenir 4 ces derniers.

Il est enfin clair qu’une invention au sens des précédents critéres n’est brevetable que
si elle est réputée nouvelle au sens de P’article 7 LBI, selon lequel il en est ainsi lorsque,
avant la date de priorité déterminante, elle n’a pas été divulguée en Suisse, ni exposée
dans des publications, par I’écrit ou par I'image, de maniére a pouvoir étre exécutées par
Phomme du métier (ATF 94 II 287 cons. 4).

Pour dénier a ’invention la nouveauté il ne suffit cependant pas que ses caractéres
figurent dans des antériorités différentes dont les éléments seraient assemblés a 'image
d’une mosaique; en ce cas chaque antériorité ne donne en effet qu’une idée partielle du
probléme a résoudre. Il faut au contraire qu’une antériorité au moins, prise isolément,
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soit totale et antériorise I'invention de toutes piéces, c’est-a-dire qu’elle révéle que ce
probléme a déja été résolu de fagon identique dans tous ses éléments nécessaires &
I’homme du métier (TroLLER vol.I p.214 al.2, 225 al.1, 234 al.2; BruM/PEDRAZZINI
vol.I Anm.7 ad art.7, p.344ss; ATF 58 II 69-70).

L’homme du métier la loi et la jurisprudence se référent est, comme déja dit, celui qui,
doué de capacités moyennes, a requ une bonne formation professionnelle; il ne faut donc
pas le confondre avec un expert hautement qualifié, ni avec un spécialiste ayant acquis
des connaissances particuliéres dans le domaine technique pris en considération.

Les experts judiciaires appelés a se prononcer sur les problémes conditionnés par le
savoir de ’homme du métier ne doivent donc pas fonder leurs appréciations sur leurs
connaissances ou expériences personnelles, mais sont tenus d’appliquer les critéres qui
sont &4 la portée dudit homme de métier, criteres qu’il leur incombe naturellement de
déterminer (TROLLER, vol.I p.186 al.2, 233-234; Brum/Peprazzint vol.I Anm.19
ad art.] et Anm.25 ad art.7).

Savoir si un procédé breveté est nouveau, s’il constitue un progres technique, s’il
procede d’une idée créatrice, ce sont des questions dont la réponse dépende au premier
chef de constations d’ordre technique.

Les expertises privées produites par les parties sont contradictoires et ne permettent
pas 4 la Cour de se déterminer.

Il s’impose donc de recourir 4 une expertise judiciaire et de la confier a trois experts,
les conditions prévues par P’article 260 al.2 LPC n’étant pas remplies.

La demanderesse 4 laquelle incombre le fardeau de la preuve (TrorLer I p.218,
3¢ phrase; BLum/PEDRAZZINT Anm.23 ad art.26) devra avance les frais de ’expertise
qu’elle a sollicitée (art.273 LPC).

La mission des experts sera, conformément a la pratique constante, libéllée en termes
généraux; par les dossiers des parties et les rapports de leurs conseillers spécialisés, qui
seront soumis au collége des experts, ceux-ci pourront aisément se rendre compte des
aspects particuliers de chacune des questions posées.

Contrairement 4 ’avis de lademanderesse, la Cour consideére qu’il est opportunde choi-
sir en tout cas un ingénieur du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, sa présence
garantissant des appréciations fondées sur des criteres conformes aux exigences légales.

PatG Art. 17 und 24 Abs. 1 lit.c

Ob gestiitzt auf die auslindische Anmeldung ein auslindisches Patent Bestand hat
oder nicht, st fiir die Frage der Prioritdt fiir das schweizerische Patent nicht
mafgebend.

Der urspriingliche und der eingeschrinkte Anspruch miissen derselben erfinderi-~
schen Aufgabe dienen.

Un brevet suisse est couvert par la priorité d’une demande de brevet étrangére, que
celle-ct ait donné liew & un brevet valable ou non.

La revendication originale et la revendication limitée dotvent se rapporter au méme
but inventif.

Auszug aus dem Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Ziirich vom
28.Juni 1971,1.8. L.-D. gegen W. (mitgeteilt von RA Dr. Martin Lutz).
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Aus den Erwdgungen:

Zu Recht bestreitet die Klidgerin nicht, daf ein allfélliges das deutsche Patent ver-
nichtendes Urteil der Priorititsanmeldung nicht schaden kann. Ob gestiitzt auf die
Anmeldung in Deutschland ein deutsches Patent Bestand hat oder nicht, ist fiir die
Frage der Prioritit fiir das schweizerische Patent nicht mafBgebend. Entscheidend ist
nicht, ob cin deutsches Patent erteilt worden ist, sondern ob eine Prioritdtsanmeldung
erfolgt ist. ...

Der neue Patentanspruch I soll, wie der Beklagte geltend macht, im wesentlichen
durch die Zusammenfassung des Patentanspruchs I mit dem Unteranspruch 1 der ur-
spriinglichen Fassung entstanden sein. Im ProzeB beruft er sich denn auch nicht auf
lit. b von Art.24 Abs.1 PatG, sondern weist allein auf Art.24 Abs. 1 lit.c PatG hin.

Gemal letzterer Bestimmung kann ein Patentanspruch auf anderem (als dem in lit.a
und b beschriebenen) Wege eingeschriankt werden, sofern der eingeschrankte Patent-
anspruch sich auf die gleiche Erfindung bezicht und eine Ausfithrungsart definiert,
welche sowohl in der veréffentlichten Patentschrift als auch in der am Anmeldedatum
vorgelegten Beschreibung vorgeschen ist. Die Kligerin macht geltend, der neue Patent-
anspruch I enthalte ein Merkmal, das sich weder in den urspriinglichen Patentansprii-
chen befunden habe noch in der Beschreibung und den Zeichnungen offenbart worden
sei.

Der Patentanspruch, dem im Sinne von Art.24 Abs. 1 lit.c PatG ein neues Merkmal
beigefiigt wird, hat eine Ausfithrungsart zu definieren, die in der veréffentlichten
Patentschrift vorgesehen ist. Nach Brum/PeEprazzini, Bd. 1T S.81, diirfen dem Patent-
anspruch nur solche Merkmale hinzugefiigt werden, die von Anfang an in der Beschrei-
bung (bzw. in den Zeichnungen) der Erfindung aufgefithrt waren. (An anderer Stelle
verwenden die zitierten Autoren das Verb «enthalten», siehe Band II S.133.) Diese
Auslogung ist zu eng. « Enthalten sein», besonders aber «aufgefiihrt sein» bedeutet, daf3
die fraglichen Markmale in der Beschreibung ausdriicklich erwihnt sein miissen. Das
Gesctz will zweierlei: einmal will es eine Einschrinkung des Patentanspruches zur
Prizisierung des Schutzumfanges zulassen; zum andern will es aber auch, daf3 durch
diese Einschrinkung der Gehalt des Patentanspruches nicht grundsitzlich verdndert
wird, daf} also keine Erweiterung iiber den urspriinglichen Schutzumfang hinaus ent-
steht. Die Aufgabe, die sich die Erfindung stellt, muB3 nach dem urspriinglichen und
nach dem «eingeschrankten» Anspruch dieselbe sein. Diese Voraussetzung trifft im vor-
liegenden Falle offensichtlich zu, auch wenn die Aufgabe — urspriinglich: «Massen-
gliter», neu: «landwirtschaftliche Halm- und Blattgiiter» — eingeschrankt worden ist.
Die Mittel zur Lésung miissen nicht identisch sein, aber doch dem gleichen Typus ange-
horen. Mit anderen Worten kann auf einen Teil der in der Patcntschrift vorgesehenen
Mittel verzichtet (vgl. das Marginale zu Art.24 PatG: «Teilverzicht», nicht «Ein-
schrinkung») und der Patentanspruch auf den restlichen Teil dieser Mittel konzentriert
werden. Welche Mittel in der Patentschrift vorgesehen sind, ergibt sich aus dem, was der
durchschnittlich ausgebildete Fachmann dank seinem Fachwissen aus der Patentschrift
herauslesen kann und nach Treu und Glauben herauslesen mufl. Dabei kann die Um-
schreibung «vorgeschen sein» keinesfalls gleichbedeutend sein mit «aufgefiihrt sein».
Letzterer Ausdruck weist zu stark auf den Wortlaut hin, wihrend es doch nur auf den
Sinn, insbesondere auch auf den durch Auslegung der Patentschrift zu ermittelnden Sinn,
ankommen kann (vgl. BLum/PEDrRAZZINT, Bd. IT S. 130 fI. zum Begriff der «Klarheit). ...
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PatG Art. 24 und 58, PatV I Art.9 Abs.3

Art.9 Abs. 3 PatV 1, der dem Patentbewerber angibt, wie er die Beschretbung im
Verhiltnis zu den Patentanspriichen abzufassen hat, verschafft dem Patentinhaber
nicht das Recht, einen Patentanspruch nach Veriffentlichung der Patentschrift mit
der Beschretbung in Einklang zu bringen.

Vorbehdltlich Art. 24 PatG ist die Anderung der Patentanspriiche nach der Patent-
ertetlung gemdfy Art. 58 PatG unzuldssig.

Die Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers ist dann zuldssig, wenn jeder
Fachmann ohne weiteres erkennen kann, daf8 nichis anderes beabsichiigt sein
konnte, als das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird.

L’art.9 al. 3 RBI I, qui indique au déposant comment rédiger la description en
relation avec les revendications, ne donne pas au titulaire du brevet le droit de
metire une revendication en parfait accord avec la description aprés la publication
de exposé d’invention.

Sous réserve de I’art. 24 LBI, les revendications ne peuvent pas, en vertu de ’art. 58
LBI, étre modifiées aprés la délivrance du brevet.

Une erreur évidente peut étre corrigée lorsqu’il apparaitrait manifestement & tout
homme du métier qu’aucun texte auire que celui résultant de la rectification W’a pu
étre envisagé par le déposant.

PMMBI 1973 I 70, Verfiigung des Amtes vom 16.Januar 1973, i.S.
U.N.V. (rechtskriftig).

A. Am 9.Oktober 1972 hat der Vertreter des Patentinhabers das Amt ersucht, im
Patentanspruch I der verdffentlichten Patentschrift die Wort «weniger als» durch
«mindestens» zu ersetzen. Das Amt hat diesen Antrag am 27. Oktober 1972 unter Hin-
wels auf Art.58 Abs.]1 PatG, der Anderungen des Patentanspruchs oder der Unter-
ansptiiche nur bis zur Erteilung des Patents gestattet, abgelehnt.

B. Mit Brief vom 18. Dezember 1972 wird beantragt, diesen ablehnenden Bescheid in
Wiedererwigung zu ziehen und zur Begriindung hierfiir im wesentlichen ausgefiihrt,
sowohl der Patentbewerber als auch der Priifter des Amtes hitten tibersehen, daf3 infolge
eines Ubersetzungsfehlers am SchluB des Oberbegriffs des Patentanspruchs I statt dem
Ausdruck «mindestens» die Worte «weniger als» stehen. Dadurch stehe die Beschreibung
nicht im Einklang mit dem Patentanspruch und sie entspreche somit Art.9 Abs.3 PatV
nicht.

Das Amt nimmt wie folgt Stellung:

1. Der Ausdruck «weniger als» war bereits im urspriinglichen Patentanspruch I ent-
halten. Am 25. Juni 1970 erlie das Amt eine erste Beanstandung und zwar mittels dem
Formular G, das seinerzeit zur Rationalisierung der technischen Priiffung mit dem Ziel,
den Priifungsriickstand abzubauen, im Einvernehmen mit dem Patentanwaltsverband
geschaffen worden ist. In dieser ersten Beanstandung wurde der Anmelder bzw. sein
Vertreter aufgefordert, u.a. die Anspriiche zu bereinigen (Ziffern 11 und 19 des Formu-
lars C) und die Beschreibung mit der im Patentanspruch I gegebenen Erfindungsdefini-
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tion in Einklang zu bringen (Ziffer [4). Im Postskriptum (PS) der Beanstandung war der
Vordruck enthalten, nach Vorliegen vorschriftsgeméBBer Anspriiche werde das Amt nicht
mehr priifen, ob die Beschreibung dem Patentanspruch aungepafit worden ist; die An-
passung werde dem Anmelder bzw. dessen Vertreter iiberlassen.

Am 22, Dezember 1970 reichte der Vertreter des Patentbewerbers bereinigte An-
spriiche ein, wobeil der Ausdruck «weniger als» im Patentanspruch I stehen geblleben
war. Wie im PS der Beanstandung angekiindigt, priifte das Amt nicht mehr, ob die Be-
schreibung den an sich annehmbaren Anspriichen angepal3t worden war. Das Amt wire
zwar auf Grund von Art. 59 PatG dazu und u.U. sogar zur Zurickwelisung des Patent-
gesuchs befugt gewesen. Bel der seinerzeitigen Einfithrung von gewissen Vereinfachun-
gen der technischen Priiffung von Patentanmeldungen hat man es mit den Vorschriften
vereinbar erachtet, den Anmelder bloB aufzufordern, die Beschreibung an die vorschrifts-
gemiBen Anspriiche anzupassen, wenn andererseits in der gedruckten Patentschrift aus-
driicklich darauf hingewiesen wird, daf3 fiir den Fall, dal3 Teil der Beschreibung mit der
inden Anspriichen gegebenen Definition der Erfindung nicht im Einklang stehen sollten,
daran erinnert werde, daB3 fiir den sachlichen Geltungsbereich des Patents gemi83 Art. 51
PatG die Patentanspriiche malBgebend seien. Aus Art.9 Abs.3 PatV, der dem Patent-
bewerber angibt, wie er die Beschreibung im Verhiltnis zu den Patentanspriichen abzu-
fassen hat, 148t sich daher nichts zugunsten der nachtréglichen Berichtigung des Patent-
anspruchs I herleiten.

2. DaB Art.58 PatG die Anderung der Patentanspriiche nach der Patenterteilung
— vorbehiltlich Art.24 PatG — e contrario verbietet, wird vom Gesuchsteller nicht be-
stritten. Man kann sich jedoch fragen, ob die beantragte Ersetzung der Worte « weniger
als» durch «mindestens» iiberhaupt eine Anderung im Sinne dieser Vorschrift darstellt
oder nicht eher eine Korrektur eines offensichtlichen Fehlers, die unter bestimmten
Voraussetzungen zuldssig sein kénnte.

a) Sie wire nach bestehender Amtspraxis namentlich dann zulissig, wenn die ge-
druckte Patentschrift wegen eines Fehlers der Druckerei vom Manuskript, d.h. von der
fir die Patenterteilung mafBgeblichen Fassung der Anmeldung abwiche. Darum handelt
es sich hier indessen nicht.

b) Berichtigungen wurden vom Amt ferner auch schon zugelassen, wenn es fiir jeden
Fachmann absolut zweifelsfrei sein mufite, dafl ein ganz bestimmter Ausdruck an Stelle
eines offensichtlich falschen oder unverstindlichen Ausdrucks stehen miifite, wenn
m.a. W. nichts anderes beabsichtigt sein konnte, als das, was als Berichtigung vorge-
schlagen wurde. Mit einem solchen Fall hat man es hier nicht zu tun.

DaB es ndmlich wirksame Verbindungen mit einem Schmelzpunkt von weniger als 70°
gibt, ist allgemein bekannt, und daB solche Verbindungen auch fiir das vorliegend
beanspruchte Verfahren in Betracht kommen, ergibt sich aus den Spalten 7-8 der
Patentschrift, wo eine Verbindung mit einem Schmelzpunkt von 56 °C als Beispiel ge-
nannt wird.

Aus diesen Griinden kann dem Korrekturbegehren nicht stattgegeben werden und es
wird verfiigt:

Der Antrag, die Worte «weniger als» im Patentanspruch I der gedruckten Patent-
schrift durch «mindestens» zu ersetzen, wird abgewiesen.
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PatG Art. 26 und 54 — Lizenzvertrag

Wann liegt bei einem Lizenzvertrag ein gesellschafisihnliches Verhdlinis vor?
Luldssigkeit der Berufung gegen den Qwischenentscheid iber die Befugnis zur Er-
hebung einer Nichtigkeitswiderklage.

Quand le contrat de licence présente-i-1l des liens comparables @ ceux existant dans
la société simple?

Recevabilité du recours en réforme contre une décision incidente poriant sur la
recevabilité d’une action reconventionnelle en nullité.

Urteil der I.Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom
26. Mai 1967 1.S. Hans-Georg Schwager gegen Maschinenfabrik
Rieter AG (mitgeteilt von RA Dr. Martin Lutz).

Al ...

B. ...

C. Das Handelsgericht Ziirich fillte gemaB dem Antrag des Kldgers am 2. Februar
1967 iiber die Zulissigkeit der Patentnichtigkeitsklage der Beklagten einen selbstéindigen
Vorentscheid, durch den es das Begehren des Klédgers, die Widerklage der Beklagten
nicht zuzulassen, abwies.

D. Gegen diesen Vorentscheid hat der Klager die Berufung an das Bundesgericht
ergriffen. Er beantragt, den BeschluB3 des Handelsgerichtes aufzuheben und die Wider-
klage der Beklagten auf Nichtigerklirung des Patents Nr. 374310 nicht auszulassen;
eventuell ersucht er um Riickweisung der Sache an die Vorinstanz zur Vervollstindi-
gung des Tatbestandes und zu neuer Entscheidung.

Dic Beklagte beantragt, die Berufung abzuweisen und den angefochtenen Entscheid
zu bestétigen.

Das Bundesgericht hat, im Verfahren gemil3 Art.60 Abs.2 OG, in Erwdgung gezogen:

1. Der angefochtene Entscheid des Handelsgerichts ist kein Endentscheid im Sinne
von Art.48 OG, sondern ein bloBer Zwischenentscheid. Gegen einen solchen ist nach’
Art.50 OG die Berufung nur ausnahmsweise zulissig, niamlich dann, wenn ihre Gut-
heiBung sofort zu einem Endentscheid fithren wiirde und damit ein so bedeutender Auf-
wand an Zeit oder Kosten fiir ein weitldufiges Beweisverfahren erspart werden konnte,
daB die gesonderte Anrufung des Bundesgerichtes als gerechtfertigt erscheint (Art.50
Abs.1 OG); ob diese Voraussetzung gegeben sei, entscheidet das Bundesgericht nach
freiem Ermessen (Art.50 Abs.2 OG).

Der angefochtene Entscheid beschligt die Frage, ob die Beklagte und Widerkligerin
befugt sei, das Patent des Kldgers mit einer Nichtigkeitsklage gemal3 Art. 28 PatG anzu-
fechten. Wiirde ihr diese Befugnis im Gegensatz zur Auffassung des Handelsgerichts ab-
gesprochen, wie der Klidger und Widerbeklagte beantragt, so wire die Widerklage
sofort abzuweisen. Es ergibe sich also in bezug auf sie ein Endentscheid. Damit wiirde
sich ein Beweisverfahren iiber die Rechtsbestindigkeit des Patentes eriibrigen, das weit-
laufig, zeitraubend und kostspielig wire, da nach den Ausfiihrungen des Handelsge-
richtes ein Gutachten iiber schwierige technische Fragen eingeholt werden miiite. Auch
die zweite von Art.50 Abs.1 OG aufgestellte Voraussetzung ist somit hinsichtlich der
Widerklage erfiillt.



— 133 —

Mit der Nichtzulassung der Widerklage wiire allerdings der Rechtsstreit der Parteien
nicht vollstindig erledigt, da das Handelsgericht die Begehren der Hauptklage noch
nicht beurteilt hat. Die Sache mii3te also selbst im Falle der Unzuléssigkeit der Wider-
klage an die Vorinstanz zuriickgewiesen werden, was die Berufungsfihigkeit eines
Zwischenentscheides in der Regel ausschlieBt. Da jedoch bei Unzulissigkeit der Wider-
klage die Beurteilung der Hauptklage ganz wesentlich vereinfacht wiirde, rechtfertigt
es sich, die Berufung gegen den Zwischenentscheid des Handelsgerichts in Anwendung
des dem Bundesgericht durch Art.50 OG eingeraumten Ermessens ausnahmsweise
gleichwohl zuzulassen.

2. Wer eine patentgeschiitzte Erfindung beniitzt und vom Patentinhaber auf Unter-
lassung dieser Beniitzung und auf Schadenersatz belangt wird, hat unbestreitbar ein
Interesse daran, die Nichtigkeit des beniitzten Patentes im Sinne von Art. 28 PatG fest-
stellen zu lassen. Dieses Interesse hat grundsitzlich auch ein gegenwirtiger oder fritherer
Lizenznehmer. Dagegen ist nach der Rechtsprechung dem Lizenznehmer die Befugnis
zur Erhebung der Nichtigkeitsklage dann abzusprechen, wenn durch die Ausgestaltung
des Lizenzvertrages zwischen den Parteien ein besonderes Treuverhiltnis begriindet
worden ist. Ein solches kann sich insbesondere daraus ergeben, daf3 die Parteien ihre
Krifte und Mittel zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes vereinigt und damit dem
Lizenzverhiltnis einen gesellschaftsdhnlichen Charakter verlichen haben. In diesem
Falle wiirde der Angriff des Lizenznehmers auf das Patent gegen Treu und Glauben
verstoBen (BGE 61 IT 130, 75 II 166).

Gesellschaftsdhnlichkeit in diesem Sinne darf beispielsweise angenommen werden,
wenn Konstruktionszeichnungen auszutauschen und Verbesserungen gegenseitig mitzu-
teilen sind; ferner etwa, wenn die Erfindung fir gemeinsame Rechnung ausgeniitzt
werden soll und in Verbindung damit der eine Vertragspartner Einsicht in die Biicher
des andern verlangen darf. Ebenso liegt Gesellschaftsahnlichkeit vor, wenn sich die
Parteien des Lizenzvertrages gegenseitig weitere Patente iiberlassen oder Auftriage, die
der eine Teil nicht ausfithren will oder kann, dem andern anheimfallen (BGE 75 IT 167).

3. Der Kliger behauptet, durch den Lizenzvertrag und den Zusatzvertrag dazu sel
zwischen den Parteien ein gesellschaftsdhnliches Verhéltnis im Sinne der oben ange-
fithrten Grundsitze begriindet worden. Diese Auffassung halt der Priifung nicht stand.
Die vertraglichen Abmachungen der Parteien kennzeichnen sich vielmehr, wie schon
die Vorinstanz zutreffend angenommen hat, als gewohnliche Lizenzvertrage ohne ge-
sellschaftsihnlichen Charakter.

Nach dem Hauptvertrag gewahrte der Klager der Beklagten gegen Bezahlung einer
Lizenzgebiihr von 5%, des Verkaufspreises, mindestens aber von Fr. 4000.— jahrlich, das
ausschlieBliche Recht, den Patentgegenstand in der Schweiz herzustellen, sowie das
nicht ausschlieBliche Recht, ihre Erzeugnisse nach allen andern Lindern zu verkaufen
(§ 2 und § 7 des Vertrages). Schon daraus erhellt, daB3 die Parteien nicht einen gemein-
samen wirtschaftlichen Zweck verfolgten, sondern daB} jeder Teil seine eigenen Interessen
im Auge hatte. Daran vermoégen, wie noch zu zeigen sein wird, auch die weiteren Ver-
tragsbestimmungen nichts zu dndern.

GemiB dem Zusatzvertrag von 1961 iibertrug Schwager sodann der Beklagten, sowie
der englischen Firma TMM und der franzésischen Firma SACM (denen er bereits
Lizenzen fir England bzw. Frankreich erteilt hatte) gemeinsam die Exklusiv-Fabrika-
tionslizenz fiir simtliche Linder Europas, in denen die Erfindung «durch Patentan-
meldung geschiitzt» war. Ausgenommen hievon war einzig Spanien. Dort wurde der
geschiitzte Flyerfliigel mit Erlaubnis des Kldgers durch die Firma Schwager & Cie. her-
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gestellt und auch nach dem Ausland verkauft, und diese Rechte sollten der genannten
Firma weiterhin zustehen. Im {ibrigen verpflichtete sich Schwager, ohne gemeinsame
Zustimmung der drei erwéhnten Lizenznehmer in Europa keine weiteren Fabrikations-
und Verkaufslizenzen mehr zu erteilen.

Diese Ordnung, namentlich die vorgeschene Gebietsaufteilung zwischen der Firma
Schwager & Cie. und den Lizenznehmern, zeigt besonders deutlich, dafl man es mit
einem gewthnlichen Lizenzverhiltnis ohne gesellschaftsdhnlichen Einschlag zu tun hat.

4. Die Ausfithrungen der Berufungsschrift gehen teils darauf aus, den von der Recht-
sprechung aufgestellten Grundsitzen eine Tragweite zu geben, die ihnen nicht zukommt,
teils unterschieben sie den Vertragsbestimmungen gesellschaftsdhnliche Ziele, die sie
nicht haben.

a) Der Kliger beruft sich auf § 4 des Lizenzvertrages, wonach er die Patentgebithren
zu bezahlen hatte und sich zur Aufrechterhaltung der in § 1 aufgezihlten Schutzrechte
verpflichtete. Diese Regelung entspricht jedoch dem Wesen jedes Lizenzvertrages und
148t nicht auf ein gesellschaftsihnliches Verhiltnis schlieBen.

b) Gleich verhilt es sich mit § 5 des Lizenzvertrages, den der Kliger zur Begriindung
seiner Auffassung weiter anruft. Diese Bestimmung regelt das Vorgehen gegeniiber
Patentverletzungen. Ein gesellschaftsihnliches Verhaltnis wiirde in diesem Falle ein
Zusammenwirken beider Parteien zur Wahrung ihrer gemeinsamen Interessen voraus-
setzen. Statt dessen rdumte der Vertrag dem Patentinhaber das Recht ein, auf die Ver-
teidigung seiner Patentrechte zu verzichten, mit der Folge, daf3 der Lizenznehmer be-
fugt sein sollte, auf seine Kosten gegen den Patentverletzer vorzugehen und eine
Schadenersatzleistung, zu der dieser allenfalls verurteilt werden sollte, fiir sich zu be-
halten; zudem sollte die Pflicht des Lizenznehmers zur Bezahlung von Lizenzgebiihren
fiir Lieferungen in das betreffende Gebiet wegfallen. Diese Ordnung bringt deutlich
zum Ausdruck, daf3 jede Partei vor allem auf die Wahrung ihres eigenen Vorteils be-
dacht war und nicht gemeinsame Interessen fir ihr Verhalten bestimmend waren.

¢) GemiB § 6 des Lizenzvertrages hatte der Kldger der Beklagten gegen einmalige
Bezahlung von Fr. 12500.— technische Beratung in ndher umschriebenem Umfang bei
der Aufnahme der Fabrikation zu gewéhren; im Rahmen dieser Unterstiitzung stellte
der Kliger der Beklagten, wie nicht streitig ist, zwei GuBformen zur Verfiigung, um ihr
cine raschere Aufnahme der Fabrikation der Flyerfliigel zu erméglichen. Die Ver-
pllichtung des Lizenzgebers, dem Lizenznehmer solche technische Beratung und Hilfe
bei der Fabrikationsaufnahme zu gewéhren, hilt sich jedoch durchaus im Rahmen eines
gewdhnlichen Lizenzvertrages, zumal fiir sie eine besondere Entschidigung zu entrich-
ten war. Von einem gesellschaftsihnlichen Zusammenwirken kénnte nur gesprochen
werden, wenn die Parteien auch fiir die Zeit nach der Einfithrungsperiode eine Zusam-
menarbeit auf technischem und kaufminnischem Gebiet vorgesehen hitten. Davon ist
im Lizenzvertrag indessen nirgends die Rede.

d) Unbehelflich ist sodann auch der Hinweis der Berufung auf § 8 des Lizenzvertrages,
wonach die Beklagte eine besondere Kontrolle tiber den Verkauf des Lizenzgegenstan-
des zu fiihren hatte und der Kliger befugt war, jahrlich einmal durch eine Revisions-
gesellschaft die Lizenzabrechnung anhand dieser Kontrolle sowie der Geschaftsbucher
und weiterer Unterlagen der Beklagten nachprifen zu lassen.

Bestimmungen dieses Inhalts sind jedoch durchaus tiblich bei Lizenzvertrigen, in
denen die Lizenzgebiihren nach Mafgabe der erfolgten Verkidufe berechnet werden.
Von Bedeutung ist vor allem aber, daB3 dem Kléger persénlich kein Recht zur Einsicht-
nahme in die Biicher der Beklagten eingerdumt wurde; er durfte sein Kontrollrecht nur
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durch einen Treuhinder ausiiben lassen, woraus ersichtlich ist, dal3 zwischen den
Parteien keineswegs ein besonderes Vertrauensverhiltnis bestand. Dem Kléger selber
war jeder unmittelbare Einblick in die Geschifte der Beklagten versagt; die Ubertra-
gung der Kontrolle an einen durch das Berufsgeheimnis gebundenen Dritten erméglichte
dem Kliger einzig, sich dariiber zu vergewissern, daf3 die Lizenzabrechnungen ord-
nungsgemél erstellt wurden.

a) § 9 des Lizenzvertrages verpflichtete den Kliger, alle von ihm gefundenen Ver-
besserungen und Weiterentwicklungen der Erfindung der Beklagten sofort und unent-
geltlich bekannt zu geben. Verbesserungen und Weiterentwicklungen durch die Be-
klagte sollten dagegen ihr geistiges Eigentum bleiben und durften nur mit ihrer Zustim-
mung und gegen eine von Fall zu Fall festzusetzende Entschidigung an Dritte weiter-
gegeben werden. In § 10 des Lizenzvertrages sodann verpflichtete sich jede Partei, die
ihr von der andern anvertrauten Verbesserungen usw. nur mit deren Zustimmung
Dritten (ausgenommen Unterlizenznehmer der Beklagten) bekannt zu geben.

Auch diese Bestimmungen halten sich im Rahmen eines gewohnlichen Lizenzvertra-
ges. Ein besonderes Vertrauensverhiltnis, das den Beziehungen der Parteien einen ge-
sellschaftsdhnlichen Charakter verleihen wiirde, konnte sich nur aus einer gegenseitigen
Verpflichtung ergeben, Fabrikationsverfahren und Verbesserungen von solchen auszu-
tauschen (BGE 75 II 166). Eine wie hier einseitig dem Lizenzgeber auferlegte Mit-
teilungspflicht ist nur die natiirliche Erginzung der Ubertragung des Rechts zur Be-
niitzung des Patents, die normalerweise zu den Obliegenheiten des Lizenzgebers gehort.
Auch an der gegenseitig auferlegten Geheimhaltungspflicht gegeniiber Dritten hatte
jeder Teil ein eigenes Interesse; sie setzte weder ein gemeinsames Interesse noch einen
gemeinsamen Zweck voraus, wie dies fiir ein gesellschaftsdhnliches Verhiltnis erforder-
lich wire.

f) An dieser Grundstruktur des urspriinglichen Vertrages dnderte auch der Zusatz-
vertrag von 1961 nichts; er beschrinkte sich darauf, den Lizenzvertrag der durch das
Vorhandensein mehrerer Lizenznehmer geschaffenen Sachlage anzupassen.

5. Der Kliger wirft dem Handelsgericht vor, es habe eine Reihe von Aktenstiicken,
insbesondere den Briefwechsel der Parteien, zu Unrecht nicht beriicksichtigt. Er ver-
kennt, daf3 das Bundesgericht als Berufungsinstanz seinen Entscheid ausschliefSlich auf
Grund der im angefochtenen Urteil festgestellten Tatsachen zu treffen hat, es sei denn,
daB die Feststellungen der Vorinstanz unter Verletzung bundesrechtlicher Beweisvor-
schriften zustande gekommen sind oder auf offensichtlichem Versehen beruhen, was der
Kliger nicht geltend macht. Art.64 OG, auf den er sich beruft, ist hier nicht anwendbar;
diese Bestimmung bezieht sich auf den Fall, daf3 eine Ergénzung des Tatbestandes uner-
148lich ist, damit die Berufungsinstanz {iberhaupt ein Urteil fallen kann. Was der Kliager
anstrebt, ist aber eine Beweisergdnzung durch Abnahme von Beweisen, die von der Vor-
instanz stillschweigend abgelehnt worden sind.

6. Das Handelsgericht weist sodann darauf hin, daB das Lizenzverhiltnis der Parteien
schon bei Erhebung der Nichtigkeitsklage durch die Beklagte nicht mehr bestand, da es
der Kliger gekiindigt hatte. Daraus hat es — in Ubereinstimmung mit einem Entscheid
des deutschen Bundesgerichtshofes (GRUR 1965 S.135ff.) — gefolgert, selbst wenn
zwischen den Parteien auf Grund des Lizenzvertrages gesellschaftsdhnliche Beziehungen
bestanden hitten, warend diese mit der Auflésung des Lizenzverhiltnisses dahingefallen,
so daf} der Nichtigkeitsklage der Beklagten nichts mehr im Wege stiinde.

Der Kldger macht demgegeniiber geltend, die Beklagte konne aus dem Wegfall des
Lizenzverhiltnisses nichts herleiten, weil sie sich zunichst durch den Abschlul} des
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Lizenzvertrages alle technischen Aufschliisse iber die Fabrikation des Patentgegenstan-
des verschafft und dann, einmal im Besitze dieses « Know-how», die Kiindigung des
Lizenzvertrages durch den Klidger provoziert und das Zustandekommen eines neuen
Lizenzvertrages sabotiert habe.

Trifen diese Behauptungen zu, so wire die vom Kliger erhobene Einrede des Rechts-
miBbrauches unzweifelhaft zu schiitzen. Die tatsdchlichen Voraussetzungen fur einen
solchen Rechtsschluf3 sind jedoch nicht gegeben. Das Handelsgericht ist unter Wiirdi-
gung der Umstinde der Vertragsauflésung und der anschlieBenden Unterhandlungen
der Parteien iiber den AbschluB3 eines neuen Lizenzvertrages zum Schlusse gelangt, die
Beklagte habe die Kiindigung des Kldgers keineswegs proviziert und habe auch nicht
versucht, sich ihren Vertragspflichten zu entziehen, sondern sie wire zur Weiterfiihrung
des Lizenzverhiltnisses bereit gewesen, wenn der Klidger den Vertrag nicht aufgeldst
hitte oder wenn ein neuer Lizenzvertrag zustande gekommen wire. Gestiitzt auf diese
Sachlage hat das Handelsgericht weiter festgestellt, es fehle die tatbestindliche Grund-
lage fiir den Vorwurf des Kl4gers, die Beklagte (die von Anfang an gewisse Zweifel an
der Giiltigkeit des Patentes geduflert hatte) habe den Lizenzvertrag nur abgeschlossen,
um vom Fabrikationsverfahren des Kligers Kenntnis zu erlangen und hernach die
Lizenzzahlungspflicht durch Anfechtung des Patents abzuschiitteln. Diese Feststellungen
der Vorinstanz sind als Ergebnis der Beweiswiirdigung fiir das Bundesgericht verbind-
lich.

In der Berufungsschrift setzt sich der Klager nicht mit den rechtlichen SchluB3folge-
rungen der Vorinstanz auseinander, sondern seine Ausfithrungen ziclen darauf ab, den
im angefochtenen Entscheid festgestellten Sachverhalt durch einen andern zu ersetzen,
den gemiB seiner Behauptung die Akten deutlich erkennen lassen sollen. Diese Aus-
fihrungen sind jedoch bloBe Kritik an der vorinstanzlichen Beweiswiirdigung nicht zu
horen. Auf Grund des im angefochtenen Entscheid festgehaltenen Sachverhalts aber ist
der Einwand des RechtsmiBbrauchs mit der Vorinstanz zu verwerfen,

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1. Die Berufung wird abgewiesen und der BeschluB des Handelsgerichts des Kantons
Zirich vom 2. Februar 1967 bestitigt.

2. ...

PatGG Art. 47

Der Patentinhaber muf sich das Wissen seines Vertreters wie das eigene Wissen
anrechnen lassen.

Wiedereinsetzung in die Jahlungsfrist oder in die Wiederherstellungsfrist?
Rechtzeitigkeit des Wiedereinsetzungsantrags.

Lur Stellung des Wiedereinsetzungsanirags in die Wiederherstellungsfrist gehort
auch die Zahlung der Wiederherstellungsgebiihr.

Kausalitit der Entschuldigungsgriinde fiir die Versdumung derjenigen Frist, in
die die Wiedereinsetzung beantragt ist.

Der Patentinhaber hat auch fiir Fehler seiner internen Postableilung einzustehen,
deren Aufgabe es ist, die eingehenden Posisachen, besonders eingeschriebene Briefe,
mit aller Sorg falt an die zur Weiterbehandlung zustindige Stelle zu leiten, denn
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auch die Angestellien der betriebseigenen Postableilung sind Hilfspersonen, deren
sich der Patentinhaber bedient, um seinen Verpflichtungen gegeniiber dem Ami
nachkommen zu kinnen.

Dafy auchk dem Amt Versehen unterlaufen, bedeutet nicht, daf jede Fehlleistung,
deren Ursache unbekannt ist, entschuldigt werden miisse.

Der Wille des Patentinhabers, das Patent aufrecht zu erhalten, geniigt nicht als
Indiz, daf die Siumnis entschuldbaren Umstinden zuzuschreiben sei.

Le titulaire du brevet répond de ce que sait son mandataire comme de ce qu’il sait
lui-méme.

Réintégration dans le délai de paiement ou dans le délai de rétablissement ?
Présentation en temps utile de la demande de réintégration.

La présentation de la demande de réintégration dans le délai de rétablissement
comporte le paiement de la taxe de rétablissement.

Causalité des motifs d’excuse pour Iinobservation du délai au sujet duquel la
réintégration est demandée.

Le titulaire du brevet répond aussi des fautes de son service postal interne, dont la
tdche consiste & transmettre avec le plus grand soin le courrier entrant, en particulier
les lettres recommandées, au service compétent, car les préposés au service postal
interne sont eux aussi des auxiliaires dont le titulaire se sert pour remplir ses
obligations envers le Bureau.

Le fait que le bureau commette également des erreurs ne signifie pas que I’on doive
excuser toute omission dont on ne connait pas la cause.

La volonté du titulaire de maintenir le brevet en vigueur n’est pas un indice
suffisant pour attribuer I’omission & des circonstances excusables.

PMMBI 1973 I 62ff. Urteil der I.Zivilabteilung des Schweizerischen
Bundesgerichts vom 26. Juni 1973 1.S. T.W.F. Ltd gegen das Amt.

PatG Art. 47 und 57

Gesuch um Wiedereinsetzung in den friheren Stand fiir die Anmeldung abge-
trennter Patentgesuche.

Unzuldssigkeit neuer Begehren in einer Verwaltungsgerichisbeschwerde.

Das Recht, ein Patenigesuch zu teilen, ist verwirkt, wenn leizteres endgiiltig
beurteilt worden ist; die Wiedereinsetzung in den friiheren Stand ist ausge-
schlossen.

Die Wiedereinsetzung setzt ein unverschuldetes Hindernis voraus, das mit der
Nichtbeachtung der Frist in einem ursichlichen Susammenhang steht.

Demande de réintégration en I’état antérieur d la délivrance du brevet, pour le dépot
de demandes scindées.
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Irrecevabilité de conclusions nouvelles présentées dans un recours de droit admi-
nistralif.

Le droit de scinder une demande de brevet est périmé dés qu’elle a_fait I’ objet d’une
décision définitive; une réintégration en I’état antérieur est exclue.

La réintégration suppose un empéchement non fautif, en relation de causalité avec
Uinobservation du délai.

BGE 99 Ib 1224, (JT 1973 I 529) und PMMBI 1973 I 551F., Urteil der
I. Zivilabteilung vom 13. Mirz 1973 i.S. International Flavors &
Fragrances Inc. gegen das Amt.

PatG Art.66 und 73

Ist eine neue Lisung nach Patentgesety geschiitzt, so liegt eine Nachahmung im
Sinne des Gesetzes vor, wenn ein Dritter die Erfindung oder ihre Wesensmarkmale
in abgednderter Form beniitzi.

Wird der Inhaber eines Patentes in seinen Rechten verleizt, so kann er vom Ver-
letzer entweder Schadenersatz oder die Herausgabe des widerrechtlichen Gewinnes
verlangen. Diese beiden Klagen sind voneinander unabhingig und schlieflen sich
gegenseittg aus. Der Schaden des Palentinhabers kann in einer Verminderung der
Aktiven, Vermehrung der Passiven oder in einem Gewinnausfall bestehen.
Berechnung des Schadens nach Art.42 Abs.2 OR.

Lorsqu’une solution nouvelle est protégée par la LBI, son utilisation ou celle de ses
caractéres essentiels par un tiers, sous une forme modifice, constitue une tmitation
au sens de cette loi.

En cas de lésion de son droit, le titulaire d’un brevet peut réclamer a I’auteur de
celle-ct des dommages-intéréts ou la restitution du profit illicite. Ces deux sortes
d’actions sont foutefois indépendantes et s’ excluent mutuellement. Le dommage subi
par le titulaire peut consister en une diminution de ses actifs, [’ augmentation de son
passif ou dans une perte de gain.

Calsul du dommage selon Part. 42 al. 2 CO.

BGE 98 IT 325ff. und Sem. Jud. 1973, 16141 und J7T 1973 I 525, Urteil
der I Zivilabteilung vom 27.Juni 1972 i.S. Charles Aerni S.A. et al.
gegen Vulcain et Studio S.A.

Aus den Erwdgungen:

2. Le systéme de la LBI permet a tout intéressé de soumettre au juge la question de la
nullité¢ du brevet, sous forme soit d’une action, soit — comme en U’espéce — d’une recon-
vention ou d’une objection préjudicielle invoquées comme moyen de défense. Le juge-
ment au fond qui rejette un tel moyen en derniére instance ne déploie toutefois d’effets
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qUWentre les parties au proces. Aussi bien le tribunal fédéral a-t-il déclaré dans le présent
procés que, méme s’il était appelé  statuer pour la troisiéme fois sur la validité du brevet
Vulcain, ses arréts antérieurs préjugeaient en rien sa décision, du moment qu’aucune des
défenderesses actuelles n’avait figuré comme partie dans les précédents proces (ATF du
10 décembre 1968, consid. 1 non publié).

En Poccurrence toutefois, il ne s’agit pas d’'un quatriéme proces, mais du recours
contre la nouvelle décision rendue par ’autorité cantonale sur le troisiéme procés ensuite
de P’arrét rendu le 10 décembre 1968 par la cour de céans, qui a statué sur la validité du
brevet. Ce prononcé de derniére instance est définitif entre les parties en cause. Il liait
’autorité cantonale pour la suite du proces (art.66 al.1 OJ). L’autorité neuchateloise a
donc jugé a juste tire que la validité du brevet était acquise et qu’il ne lui restait plus
qu’a statuer sur la question de la contrefagon ou de I'imitation du brevet, et sur les
indemnités.

Il n’y a des lors pas 4 examiner les faits nouveaux par lesquels les recourantes vou-
draient encore démontrer que 'invention «avait été¢ divulguée en Suisse de maniére a
pouvoir étre exécutée par des hommes du métier». Au surplus, ces faits sont de toute
maniére irrecevables au regard de I’art. 55 al.1 litt.c OJ, puisqu’ils n’avaient pas été
allégués en premiére instance.

3. Les recourantes n’ont jusqu’ici nié la contrefagon ou I’imitation que d’une maniére
formelle, sans motivation. Elles n’ont invoqué aucun fait ni preuve. Elles ont limité leur
défense aux deux seules preuves dont elles admettaient au départ — a tort — qu’elles
entraineraient la nullit¢ du brevet Vulcain litigieux, a savoir les ventes de 3 montres
Cigale en Suisse, de méme que la diffusion en Suisse de la revue frangaise La Nature.
Leurs theses laissent paraitre implicitement, mais clairement, que 'imitation n’était pas
véritablement contestée. I1 suffit de se référer a cet égard a ’allégation selon laquelle la
montre Cricket serait ’exécution fidéle du brevet annulé Vulcain +266936, lui-méme
pareil au brevet Bapst & Falize dont la montre Cigale était la réalisation pratique, le tout
tombé dans le domaine public, de sorte que la fabrication aurait été libre.

a) La question du caractére réalisable et utilisable de I'invention est déja jugée.

Certes I'art. 67 al.2 OJ autorise les parties a invoquer des faits nouveaux se rapportant
4 des questions techniques, dans les contestations portant sur des brevets d’invention.
Mais cette faculté est subordonnée 4 la condition qu’elles «n’ont pas pu les faire valoir
devant la juridiction cantonale ou qu’elles n’avaient aucun motif de le faire». La loi
n’entend pas faciliter la tAche aux plaideurs qui n’ont pas conduit leur procés avec la
diligence requise devant les juridictions cantonales (RO 85 IT 595; 89 II 173; ATF du
2 mai 1972 dans la cause Grafica c. Wolfensberger). Elle ne leur permet pas de suppléer
une carence dans leurs allégués, ni une modification du fondement juridique de leur
thése. Dans ce cas, Pargumentation nouvelle est irrecevable en vertu de ’art.55 al. 1
litt.c O].

b) Les recourantes font valoir avec raison qu’il appartient a I’inventeur ou a son
ayant cause de prouver la contrefagon ou I’imitation. Cette répartition du fardeau de la
preuve est conforme aux art.66 litt.a et 67 a contrario LBI, applicables en I’espéce en
vertu de I’art. 112 LBI. La demanderesse a cependant satisfait a cette exigence. On ne
saurait par ailleurs reprocher a "autorité judiciaire neuchateloise de ne pas avoir mis en
ceuvre une expertise, sollicitée par les défenderesses, aux fins d’établir ’absence d’imita-
tion ou de contrefagon. Celles-ci en effet sont censées avoir renoncé a ’administration de
ce moyen de preuve qu’elles considéraient — & tort ou a raison — trop onéreux, en
omettant de procéder a ’avance des frais ordonnée par le juge.



— 140 —

En tout état de cause, cette expertise ne pouvait avoir pour objectif que d’apporter
la contrepreuve de ’imitation, et non pas de remettre en cause le brevet Vulcain reconnu
valable dans le présent procés. Du moment qu’elle n’est pas intervenue, l'autorité
neuchételoise était parfaitement fondée 4 apprécier librement tous les autres moyens de
preuve réguliérement invoqués et administrés en procédure. Elle pouvait dés lors, sans
violer I’art.8 CC, prendre en considération les dossiers, expertises et jugement des affaires
précédentes relatifs au brevet litigieux, dont I’édition avait été requise et réguliérement
ordonnée. Elle était en droit de forger sa propre conviction en reprenant notamment les
constatations et les appréciations précédemment émises par le Tribunal fédéral dans les
procés antérieurs a ’occasion desquels ce tribunal avait admis la validité du brevet
litigieux. Il est acquise en jurisprudence que I’art.8 CC ne limite pas les moyens de
preuve admissibles et ne prescrit pas au juge comment il doit apprécier les preuves et
former sa conviction; ces questions relévent de la procédure cantonale (RO 75 IT 103,
86 II 302). Les griefs de violation de ’art. 8 CC formulés par les recourantes a ’encontre
du jugement déféré sont donc mal fondés en tant qu’ils dénient a ’autorité cantonale la
faculté de se référer a d’autres procés a 'occasion desquels les mémes questions ont déja
¢té examinées et résolues. Il ne s’agit alors pas d’une res inter alios acta, mais d’éléments
de l'appréciation de preuves admises dans le présent proces.

Ainsi, lorsque Iautorité neuchateloise constate que 'invention protégée par le brevet
4259170 comporte trois éléments essentiels, 4 savoir: a) un fond mince constituant une
membrane acoustique, protégeant le mouvement de "’humidité et de la poussiére, b) un
fond protecteur, isolant la membrane et la preservant des chocs, ¢) un espace compris
entre la membrane et le fond formant résonateur, elle ne fait que reprendre a son compte
Popinion du Tribunal fédéral dans son arrét Lecoultre du 18 mars 1958, ce qui était son
strict droit et que la cour de céans a tout lieu d’entériner, puisqu’elle a & trois reprises
reconnu la validité de ce brevet Vulcain. La juridiction neuchéiteloise constate encore
que les montres litigieuses (c’est-a-dire les imitations des défenderesses) «comportent
elles aussi» a) «un fond membrane posé sur la carrure», b) «un double fond perforé ...
vissé sur le fond membrane ... sous tension pour le faire sonner», ¢) «un espace entre la
membrane et le fond perforé formant résonateur», pour en déduire qu’«il suffit de
comparer les caractéristiques de la montre protégée par le brevet n® 259170 avec celles
de la montre construite et vendue par les défenderesses pour se convaincre de leur simili-
tude». Ce sont la des constations de fait souveraines (art.63 al.2 OJ). Les recourantes
le nient de fagon spécieuses. Que le fond protecteur extérieur ajouré soit pressé de force
dans un cran de la lunette comme dans le brevet Vulcain, ou que ce double fond
extérieur perforé soit vissé dans la carrure comme dans les imitations litigieuses, reste sans
incidence. Tant le pas de vis que le bouton-pression sont des systémes de fixation large-
ment connus, tombés depuis longtemps dans le domaine public. Cet élément de constitue
pas I’élément distinctif déterminant de 'invention, au regard des revendications du
brevet Vulcain litigieux, du moment que, d’aprés la description de 'invention, I’organe
protecteur, c’est-a-dire le double fond extérieur, «pourrait étre fixé de toute autre fagon
ou a toute autre partic de la boite».

¢) Aux termes de Part.66 litt.a LBI, entré en vigueur le 1€ janvier 1956 (art.112
LBI), lutilisation illicite d’une invention brevetée est passible de poursuites civiles;
Pimitation est considérée comme une utilisation. La loi garantit de la sorte 'invention
brevetée non seulement contre les contrefagons, mais aussi contre les imitations. La
contrefagon réside dans la reproduction exacte de 'objet défini par la revendication
(Nachmachen). L'imitation (Nachahmung) n’a pas ét¢ définie par le législateur. Celui-ci
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entend protéger 'inventeur au-dela de la contrefagon dans toute la mesure ol il a
enrichi la technique. Il vise a empécher les tiers d’utiliser la solution nouvelle sous une
forme modifiée (cf. RO 64 II 392). Le juge ne doit pas s’en tenir aux termes mémes de la
revendication et se borner a examiner si la prétendue imitation contient chacun des
¢léments de la revendication: cela reviendrait a limiter son examen a la contrefagon.
I1 dégagera au contraire de la revendication les caractéres essentiels de I'invention et
recherchera §’ils ont été utilisés par celui a qui le demandeur impute une imitation
(ATF du 18 mars 1958 en la cause Lecoultre et Cie S.A. ¢. Ditisheim et Cie, consid. IV ;
RO 92 II 291 s. consid.II; 97 II 87s. consid. 1; BLum/PepRAZZINI, Comm. LBI III,
n.5 et 6 ad art.66 p.435s. et TRoLLER, Immaterialgiiterrecht, 2¢ partie, 2¢ éd., p.859).

A cet égard, les recourantes se bornent a tier argument de I'utilisation de termes
différents par le Tribunal cantonal pour désigner les mémes choses. Elles font en outre
état de différences techniques de caractére accessoire. Suivre leur raisonnement revien-
drait & restreindre la notion de I'imitation a celle de contrefagon, ce qui serait contraire
alaloi (RO 92 IT 292). Les recourantes n’ont articulé aucune critique précise de nature
a faire naitre des doutes a I’encontre de ’appréciation des premiers juges. Les simples
critiques globales et massives non spécifiées des recours sont inopérantes. L’examen
comparatif des dessins annexés au brevet litigieux et de la montre Cricket produite avec
les caractéristiques des montres imitées telles qu’elles sont énumérées dans le jugement
déféré permet sans autre de se convaincre de leur similitude, sans qu’une expertise soit
encore nécessaire.

Le jugement déféré n’a partant pas violé le droit fédéral en tant qu’il admet a
I’encontre de toutes les défenderesses I'imitation du brevet Vulcain +259170.

4. L’utilisation illicite de I'invention de la demanderesse au sens de ’art. 66 litt.a LBI
étant acquise, les défenderesses étaient tenues de réparer le préjudice conformément a
lart. 73 LBI. S’agissant d’évaluer le préjudice, 'autorité cantonale a tablé sur le bénéfice
que P’ayant droit au brevet aurait réalisé par la vente des pieces qu’elle aurait elle-méme
exécutées si la concurrence ne s’était pas emparée de 'invention (RO 63 II 277); elle
s’est fondée sur un rapport Fidhor du 30 juin 1959 et dont les chiffres n’ont pas été
contestés par les recourantes pour arréter les quantités minimum vendues. Elle a arrété
le bénéfice & 15 fr. par montre imitée, tenant compte du fait que les défenderesses
avaient réalisé un bénéfice brut de 8 4 16 fr. par piéce, que la demanderesse avait
produit une expertise de la Société Fiduciaire suisse du 24 mai 1960 montrant que son
bénéfice brut par montre variait entre 58 fr. 41 et 79 fr. 86, qu’elle aurait engagé pour la
montre Cricket des dépenses évaluées a4 2000000 fr., qu’elle réclamait une indemnité de
20 fr. par montre, et que toutes les transactions avaient été passées moyennant une
indemnité de 15 fr. par piéce.

Les recourantes avec raison ne remettent plus en cause en instance fédérale la
négligence qui leur est reprochée. Elle est manifeste. Peu importe qu’elles se soient fides
aux assurances de leurs fournisseurs.

Les recourantes nient en revanche Iexistence d’un dommage et soutiennent que la
demanderesse n’en a pas apporté la preuve. Elles contestent en outre la méthode de
calcul du préjudice, estimant que ’autorité cantonale aurait di s’inspirer des considé-
rants de Parrét RO 97 II 169 plut6t que de ceux de Parrét RO 63 II 280, qu’elles
considérent comme dépassé.

5. a) Dans ’arrét Merck & Co. Inc. publié au RO 97 II 169, le Tribunal fédéral a
clairement montré la distinction qu’il convient de faire entre les actions en dommages-
intéréts, que le titulaire d’un brevet peut fonder sur la Iésion fautive de son droit, d’une
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part, et, d’autre part, celles en restitution du profit que 'auteur de la lésion a tiré sans
droit de I’invention; le mérite de ces deux sortes d’actions doit en effet étre examiné a la
lumiere de points de vue différents. Elles sont donc indépendantes les unes des autres et
méme s’excluent mutuellement (p.175ss, 178).

Ce précédent a toutefois rejeté les principes établis par la jurisprudence antérieure
seulement dans la mesure ou elle ignorait la distinction exposée ci-dessus et confondait
les deux types d’actions en concurrence (p.176/177). Il confirme ainsi de fagon générale
que le titulaire du brevet peut subir un dommage du fait de la diminution de ses actifs,
de Paugmentation de son passif ou, enfin, d’une perte de gain (p.176). Il admet qu’en
matiére de dommages-intéréts le bénéfice de l'auteur de la 1ésion peut constituer une
indication utile pour le calcul de la perte de gain subie par le 1ésé (p. 178). Le jugement
attaqué ne contredit en rien ces principes. La demanderesse réclamant des dommages-
intéréts pour perte de gain, les premiers juges ont calculé celle-ci en se fondant sur le
bénéfice des recourantes.

b) Les recourantes dénient a I'autorité cantonale le droit de prendre en considération
des éléments «extrinséques» au présent proces tels que I’expertise «unilatérale» et «non
contradictoire» de Fidhor du 30 juin 1959, le rapport de la Société anonyme Fiduciaire
suisse du 24 mai 1960 qui serait un simple allégué de partie non prouvé, ainsi que les
indemnités transactionnelles de 15 fr. par piéce convenues avec d’autres imitateurs qui
sont des res inter alios acta sans portée pour le présent procés. En violation des art.8 CC
et 42 CO, la demanderesse n’aurait prouvé ni avoir subi un dommage, ni avoir été en
mesure de fabriquer et de vendre elle-méme les milliers de montres que ses concurrents
ont imitées, ni méme que des commandes lui auraient échappé.

C’est a la procédure cantonale qu’il appartient de déterminer les moyens de preuve
admissibles dans un procés. L’art.8 CC ne les limite pas, ni ne prescrit au juge comment
il doit former sa conviction. La cour de céans n’a donc pas a controler la force probante
des indices qui ont engagé la juridiction cantonale & retenir un fait pour constant (cf.
Parrét de principe RO 75 II 102 consid. 2 et cit.). Ainsi le fait de retenir a la base de son
jugement les rapports de Fidhor et de la Société anonyme Fiduciaire suisse, qui sont des
fiduciaires dont rien ne permet de suspecter I'indépendance et I’objectivité en I'occur-
rence, ressortit & 'appréciation de preuves réguliérement admises comme telles en vertu
de la procédure cantonale, et partant soustraites & la censure du Tribunal fédéral
statuant en réforme. En retenant ces rapports, 'autorité neuchateloise n’a pas fondé sa
décision sur de simples allégués de la demanderesse qui pourraient les rendre factices et
constitueralent alors une violation de I’art. 8 CC. Au demeurant, les nombres précis des
pieces retenues par I’expertise Fidhor sont constants. Seule la recourante Pontifa S.A.
soutient encore dans son recours qu’une partie des 1275 pieéces imitées retenues a sa
charge n’auraient pas été utilisées pour fabriquer des montres-bracelets réveil: il lui
appartenait d’apporter la preuve de cet allégué, de surcroit nouveau dans la procédure
et partant irrecevable.

De plus, les affirmations selon lesquelles la demanderesse n’aurait pas été en mesure
de fabriquer et de vendre les quantités de montres imitées et qu’elle n’aurait pas prouvé
avoir perdu de commandes sont également nouvelles; elles ne sont étayées d’aucune
motivation ou réquisition de preuves et sont donc irrecevables.

c) Dés lors qu’on s’en tient aux faits souverainement établis par les premiers juges et
vu la difficulté qu’il y a a fixer exactement le préjudice en ces matiéres, on ne saurait
faire grief au Tribunal cantonal neuchéatelois d’avoir apprécié selon ’art. 42 al.2 CO les
différents éléments objectifs fournis par le dossier ainsi que par les procés précédents
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relatifs au méme brevet, et d’avoir arrété ex aequo et bono la perte de gain de la deman-
deresse 4 15 fr. par montre imitée. Cette appréciation n’excéde en aucun cas la marge
que le droit fédéral entend laisser au juge du fait en considération du cours ordinaire des
choses. Au contraire, émanant de juges cantonaux d’une région horlogére, rompus aux
affaires de T’horlogerie, elle ne saurait étre infirmée, a défaut de faits précis, par les
allégués dénués de preuves des défenderesses.

PatG Art. 75

Im Patentprozefl kann eine Widerklage am Gerichisstand der Hauptklage er-
hoben werden, wenn zwischen beiden Klagen Konnexitit besteht.
Lum Begriff der Konnexitit.

Dans un procés en matiére de brevets, une demande reconventionnelle peut étre
intentée au for de la demande principale, lorsque les deux actions sont connexes.
Notion de la connexité.

Auszug aus dem Urteil der II.Zivilkammer des Obergerichtes des
Kantons Ziirich vom 24.April 1973 i.S. Hoffmann-La Roche & Co.
Aktiengesellschaft gegen Delmar Chemicals Ltd.

Aus den Erwdgungen:

... Im PatentprozeB kann eine Widerklage am Gerichtsstand der Hauptklage erhoben
werden, wenn zwischen den beiden Klagen Konnexitit besteht (Komm. Brum/
Peprazzing Bd.III, Anm.1 lit.e zu Art.75 PatG; TrRoLLER, Immaterialgiiterrecht,
Bd.II, S.1174). Nach der Rechtsprechung liegt ein solcher Zusammenhang nicht nur
vor bei materielles Konnexitit im strengen Sinne, wenn die beidseitigen Anspriiche aus
dem gleichen Rechtsgeschift oder aus dem gleichen Tatbestand abgeleitet werden;
Klage und Widerklage kénnen sich auch auf verschiedene Tatbestéinde stiitzen, voraus-
gesetzt nur, daf} sie Ausfluf} eines gemeinsamen Rechtsverhiltnisses sind oder doch eine
enge rechtliche Beziehung zueinander haben (BGE 71 I 346). Konnexitidt kann auch
angenommen werden, wenn die Beurteilung der Klage in tatsdchlicher Beziehung die-
jenige der Widerklage férdert (BGE 87 I 130). Besteht diese Verwandtschaft nicht, so
148t sich der Ausnahmegerichtsstand der Widerklage nicht rechtfertigen. Inshesondere
geniigt es nicht, wenn es sich bloB um gleichartige Klagen handelt oder wenn Griinde
der ProzeBskonomie fiir die gemeinsame Behandlung sprechen. Ebensowenig vermag
das Vorhandensein eines Wettbewerbsverhiltnisses zwischen den Parteien fiir sich allein
den notwendigen Zusammenhang zu begriinden.

In dem in Schweizerische Mitteilungen iiber gewerblichen Rechtsschutz und Ur-
heberrecht 1965, S.243fI., abgedruckten Entscheid, auf den sich die Klidgerin beruft,
hat das Handelsgericht die Konnexitit zwischen Haupt- und Widerklage verneint,
indem es sich davon leiten lieB3, die beiden Klagen zielten lediglich auf Nichtigerklarung
des gegnerischen Patentes ab, ohne dal3 behauptet werde, dieses verletze das eigene
Patent; dal3 die Patente das gleiche Gebiet betrifen (dehnbare Gliederbander), be-
griinde lediglich das Interesse an der Nichtigkeitsklage, schaffe aber keine rechtliche
oder tatsichliche Bezichung zwischen den beiden Klagen. Jener Fall unterscheidet sich
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indessen vom vorliegenden in wesentlichen Punkten. Hier beschrinken sich die Parteien
nicht darauf, die gegnerischen Patente nichtig erkldren zu lassen; vielmehr hat die
Kl4gerin mit den Klagebegehren 1 lit.a und b auch Verletzungsklagen angebracht und
will die Beklagte mit dem Widerklagebegehren 4 feststellen lassen, dal3 das Herstellungs-
verfahren gemiB ihren Patenten, welche ihrerseits Gegenstand des Klagebegehrens 1
lit. b sind, das Patent Nr.414655 der Kldgerin nicht verletze. Sodann f3llt in Betracht,
daB hier simtliche im Streite liegenden Patente, auch diejenigen der Beklagten und das
klidgerische Patent Nr. 414655, nicht nur das gleiche Sachgebiet beschlagen, sondern das
gleiche Erzeugnis (Diazepam) betreffen. Bei dieser Sachlage muf3 der enge Zusammen-
hang zwischen den beiden Klagen bejaht werden. Zumindest wird Konnexitat dadurch
hergestellt, daB die Beurteilung der Hauptklage in tatsdchlicher Hinsicht jene der
Widerklage fordert. ...

PatG Art. 87 Abs. 1 lit.a, PatV 11 Art. 13 Abs. I und 4, BVV Art. 29 und 30, Kosten

Unterstellungsverfahren.

— Zuldssigkeit von Anderungen nach Erlaf aber vor Eintritt der Rechiskraft der
die Unterstellung bejahenden Verfiigung;

— sind Unterstellungsentscheide Qwischenverfiigungen? Frage offen gelassen.

— Die Unterstellung des Patentgesuches unier die Vorpriifung ohne vorherige An-
horung des Patentbewerbers verstifit gegen Art.29/50 BVV und ist daher aufzu-
heben.

— Ausnahme, wenn die Unterstellung dem ausdriicklichen Begehren des Palent-
bewerbers entspricht.

— Trotz mangelnder Anhiirung des Patentbewerbers durch die Vorinstanz hat die
Beschwerdeableilung iiber die Unterstellung grundsdtzlich selbst zu entscheiden.
Unterstellung unter die Vorprifung.

— Textilbehandlungsmiitel und deren Herstellung sind der Vorprijfung nur dann
unterstellt, wenn die Herstellung des Mittels aus technischen undjoder wirtschaft-
lichen Griinden iiblicherweise am Verwendungsort selbst erfolgt und somit als un-
trennbare Vorstufe des einhettlichen Veredlungsverfahrens zu betrachten ist.

— Bei der Beurteilung der Frage, ob die Herstellung des beanspruchten Behand-
lungsmittels als Vorstufe des Veredlungsverfahrens zu betrachten sei, ist auf die
Sttuation in der Textilveredlungsindustrie abzustellen.

— Beurtetlung des konkreten Falls.

Procédure d’assujettissement.

— Des modifications présentées aprés expédition de la décision d’assujettissement
posilive, mais avant que celle-ct acquiére force de chose jugée, sont acceptables;

— les décisions d’assujettissement sont-elles des décisions incidentes? Question
laissée indécise.
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— L’assujettissement de la demande de brevet a ’examen préalable sans avoir
auparavant entendu le déposant est contraire aux art.29/30 PAF et doit élre
abrogé;

— exception a cette régle, lorsque I’ assujettissement répond d une demande explicite
du déposant.

— Bien que Uinstance inférieure n’ait pas entendu le déposant, la Section des recours
statue en principe elle-méme sur la question de I’assujettissement.
Assujettissement & [’examen préalable.

— Les agents pour le traitement des lextiles et la_fabrication de ces agents ne sont
assujettis @ I’examen préalable que lorsque ladite fabrication a lieu habituellement,
pour des raisons techniques et fou économiques, & [’endroit méme ot les agents sont
utilisés et qu’elle doit dés lors étre considérée comme formant une étape préliminaire,
non dissociable, du procédé de traitement unitaire.

— Pour juger si la fabrication de ’agent revendiqué doit étre considérée comme
Jormant une étape préliminaire du procédé de traitement, il faut tenir compte de la
sttuation qui régne dans industrie du perfectionnement des textiles.

— Examen du cas d’espéce.

PMMBI 1973, 32ff., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung vom 9.No-
vember 1972 1.S. CPC International Inc. gegen den Entscheid der Vor-
priifungssektion I.

Die Beschwerdeabteilung zieht in Erwidgung::

Es ist zunéchst zu priifen, ob die Beschwerde gegen den zweiten Entscheid zuldssig
war. Die Beschwerdefiihrerin hat bereits in ihrer Eingabe auf den ersten Entscheid die
Frage aufgeworfen, ob die Rechtsprechung gema3 PMMBI 1963 1, 23-24, Erw. 8 zweiter
Absatz durch Inkrafttreten des Bundesgesetzes iiber das Verwaltungsverfahren (VwG)
aufgehoben, d.h. ob es seither noch zuléssig sei, vor Eintritt der Rechtskraft eines be-
jahenden Unterstellungsentscheids Anderungen der Gesuchsunterlagen vorzunehmen,
welche die Unterstellung verhindern. Es ist nicht einzusehen, weshalb das VwG diese
Rechtsprechung aufgehoben haben sollte. Art. 13 Abs.4 PatV I kann zwanglos als eine
erginzende Bestimmung des Bundesrechts, die das Vorpriifungsverfahren der Patent-
gesuche eingehender regelt (Art.4 VwG) und daher gemil Art. 80 lit.c VwG nicht auf-
gehoben ist, betrachtet werden. Dasselbe gilt fir die obige, e contrario aus dieser Be-
stimmung abgeleitete Rechtsprechung. Uberdies miiBte hier das argumentum e con-
trario gar nicht herangezogen werden; denn Art.13 Abs.4 PatV II hat nur die Bedeu-
tung einer reglementarischen Vorschrift, welche das dem Patentbewerber grundsitzlich
zustehende Recht, die Anspriiche zu dndern (vgl. Art.58 Abs.1 PatG, auch in der
Fassung von Art. 108 PatG), einschrinkt und nur vom Zeitpunkt der Rechtskraft eines
bejahenden Unterstellungsentscheids an ihre Wirkung entfalten kann. Die am 10. April
1972 beantragten Anderungen waren daher auf jener Stufe des Verfahrens zuzulassen,
und der Priifer hatte nach Vornahme der Anderungen zu iiberpriifen, ob der Unter-
stellungsentscheid vom 10.Mérz 1972 antragsgemill aufzuheben sei. Bei Ablehnung
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dieses Antrags war er gehalten, dies in Form eines neuen Entscheids, der wiederum der
Beschwerde unterlag (Art.44 VwG) und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen
war (Art.35 VwG), mitzuteilen. Die Frage, ob der zweite Entscheid (wie auch der erste)
nicht eher als Zwischenfiigung im Sinne von Art.45 VwG, unter Ansetzung einer 10-
tagigen Beschwerdefrist (Art.50 VwG) zu bezeichnen gewesen wire, kann hier offen
bleiben. Im Hinblick auf Art.38 VwG durfte sich namlich die Patentbewerberin auf
jeden Fall auf die neue Rechtsmittelbelehrung verlassen (vgl. PMMBI 1971 1, 60,
Erw. la). Die Beschwerde vom 24.Mai 1972 gegen den Entscheid vom 24. April 1972
wurde somit rechtzeitig eingereicht, und die Beschwerdeabteilung hat darauf einzu-
treten,

Zu priifen ist ferner, ob die Priifungsstelle iiber die Unterstellung unter die amtliche
Vorpriifung entscheiden durfte, ohne der Patentbewerberin Gelegenheit zur Stellungnahme
gegeben zu haben, was von der Beschwerdefiihrerin fiir den zweiten Entscheid gertgt
wird. Mit anderen Worten stellt sich hier die grundsétzliche Rechtsfrage, ob diein Art. 13
Abs. 1 PatV II ausdriicklich vorgesehene Méglichkeit, iiber die Unterstellung des Pa-
tentgesuches «sofort» zu entscheiden, d.h. ohne vorherige Mitteilung ihrer Absicht,
unter Ansetzung einer Frist zur Vernehmlassung, mit den Bestimmungen des seit dem
ErlaB3 der PatV II in Kraft getretenen VwG noch vereinbar ist oder nicht. Diese Frage
ist von den Beschwerdeabteilungen bisher nicht entschieden, sondern implicite offenge-
lassen worden (vgl. PMMBI 1971 I 63, Erw. 7 letzter Absatz). Gemaf Art.80 lit.c VwG
sind dem VwG widersprechende Bestimmungen des Bundesrechts aufgehoben, unter
Vorbehalt erginzender Bestimmungen im Sinne des Art.4 VwG. Es ist daher zu unter-
suchen, ob Art. 13 Abs.1 PatV II als erginzende, oder aber als VwG widersprechende
Bestimmung zu betrachten ist. Das rechtliche Gehér wurde in Art.29 und 30 VwG neu
geregelt; die Ausnahmen von der Anhérungspflicht sind in Art.30 Abs.2 VwG ab-
schlieBend aufgezihlt. Die Beschwerdeabteilung kommt nun zum SchluB3, daB3 der un-
mittelbare Unterstellungsentscheid nach Art. 13 Abs. 1 PatV II unter keine dieser Aus-
nahmen zu subsumieren ist: er ist selbstindig beschwerdefihig (lit.a) und nicht durch
Einsprache anfechtbar (lit.b); ob der Patentbewerber die Unterstellung begehrt oder
ablehnt, ist in der Regel in diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt (lit.c), und es handelt
sich auch nicht um eine Vollstreckungsverfiigung (lit.d). Bei lit.e kommt die Be-
schwerdeabteilung unter Berticksichtigung der Gesetzesmaterialien (insbesondere der
stenographischen Bulletins der Eidgenéssischen Rite) zum SchluB3, daB die drei
Bedingungen, nidmlich Gefahr im Verzuge, die Beschwerdefihigkeit und kein Anspruch
auf Anhérung auf Grund einer anderen Bestimmung des Bundesrechts, kumulativ er-
fullt sein missen und daB infolgedessen auch dieser Ausnahmefall nicht in Betracht
kommt. Demzufolge verstéBt jeder Unterstellungsentscheid, der ohne vorherigen Be-
scheid zur Vernehmlassung erging, gegen Art.29 und 30 VwG und muB} aus verfahrens-
rechtlichen Griinden aufgehoben werden. Ein unmittelbarer Unterstellungsentscheid
kommt nur noch dann in Frage, wenn der Patentbewerber schon bei der Einreichung
des Patentgesuches oder spiter, z.B. als Antwort auf die Mitteilung gemiB Art. 12bis
lit.b PatV II, spontan sein Begehren bekannt gegeben hat und diesem voll entsprochen
wird. Die beiden Unterstellungsentscheide vom 10.Mirz 1972 und vom 24. April 1972
zum vorliegenden Patentgesuch sind daher aufzuheben.

Bei dieser Rechtslage hat aber die Beschwerdeabteilung trotzdem selbst tiber die
Unterstellung des Patentgesuches 2144/72 unter die amtliche Vorpriifung zu entscheiden,
wenn ihr dies méglich ist (Art.61 Abs. 1 VwG). Mit anderen Worten ist noch zu priifen,
ob die Beschwerde materiell begriindet ist, d.h. ob das Patentgesuch eine Erfindung
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beansprucht, die nicht unter Art.87 Abs.2 PatG fillt. Dabei ist nach stdndiger Recht-
sprechung der Beschwerdeabteilungen (PMMBI 1971 I, 18, Erw.2 und 60, Erw.2) auf
die Anspriiche und deren Konkretisierung in der Beschreibung abzustellen.

Als erstes stellt sich hier die Frage der Anspruchskategorie: der Gegenstand der An-
spriiche betrifft weder ein veredeltes Textilerzeugnis, noch ein Textilveredlungsverfah-
ren im Sinne von Art.87 Abs.2 lit.a PatG, sondern ein Behandlungsmittel, das u.a. zur
Verwendung bei der Textilveredlung bestimmt ist. Die I. Beschwerdeabteilung hatte
bereits zweimal Gelegenheit, sich mit der Frage zu befassen, ob und inwiefern die
Gesetzesbestimmung tiber ithren strengen Wortlaut so ausgelegt werden kann, daf3 sie
auch andere Anspruchskategorien, nédmlich «Ausfithrungsmittel» und deren Her-
stellung, umfaf3t:

— Im Entscheid vom 8. Mirz 1962 (PMMBI 1962 I 19 Erw.2) hat sie festgestellt, daf
ein Patentanspruch fiir eine «fiir die Verbesserung der Haltbarkeit insbesondere von
Damenstrimpfen geeignete Emulsion», die «aus wirtschaftlichen und technischen
Griinden verniinftigerweise am Verwendungsorte selbst, also im Zuge des Veredlungs-
prozesses hergestellt wird», der amtlichen Vorprifung untersteht.

— Im Entscheid vom 13. Februar 1963 (PMMBI 1963 I 18-19) hat sic hingegen fest-
gestellt, daB3 weder ein Patentanspruch fiir ein Verfahren zur Herstellung einer Polymer-
emulsion durch Synthese bestimmter Copolymerisate und deren Emulgierung in Wasser,
noch ein Patentanspruch fir die Emulsion selbst der Vorpriifung untersteht, weil die
Emulsion «in einem zur chemischen Industrie zu zdhlenden Fabrikationsbetrieb herge-
stellt und dort vom Textilveredler bezogen wird ».

Der Vergleich der beiden Entscheide 148t die klare Trennlinie erkennen: Textil-
behandlungsmittel und deren Herstellung sind dann und nur dann der amtlichen Vorpriifung unter-
stellt, wenn die Herstellung des Mittels aus technischen undjoder wirtschaftlichen Griinden ibli-
cherweise am Verwendungsorte selbst erfolgt und somit als untrennbare Vorstufe eines kontinuierlich
einheitlichen Veredlungsverfahrens im Sinne von Art. 87 Abs.2 lit.a PatG zu betrachten ist. Jede
weitergehende Auslegung verstieBe gegen Art.87 Abs. 3 PatG. Die Beschwerdeabteilung
hat zwar in einem fritheren Entscheid (PMMBI 1971 I 63, Erw.6, zweiter Absatz) fest-
gehalten, daf3 Art.87 Abs.2 lit.a PatG im Gegensatz zu Art. 111 PatG keine eng auszu-
legende Ausnahmebestimmung ist. Dort ging es aber um die Interpretation des Begrifls
«Veredlung» im Art. 87 PatG, die ohne Versto3 gegen dessen Abs. 3 extensiv sein kann,
und nicht wie hier um die Ausdehnung iiber den Wortlaut der Gesetzesnorm hinaus.

Die Beschwerdefiihrerin riigt ferner, dal3 bei Unterstellung von Textilbehandlungs-
mitteln auch die Veredlungsvorrichtungen vunter die Vorpriifung fallen wiirden, weil
die in den Richtlinien des Amtes (PMMBI 1967 I 19, Ziff. 4.5: «weil Patente fir der-
artige Mittel auch deren Verwendung mitschiitzen — Art. 8 PatG») angefiihrte Begriin-
dung auch auf die Behandlungsvorrichtungen zutrafe. Diese Riige ist insofern zutref-
fend, als die genannte Begriindung, die moglicherweise aus BGE 70 II 241, Erw.4
dritter Satz abgeleitet war, abzulehnen ist. In bezug auf die Unterstellung unter die amtliche
Vorpriifung ist auf die Anspriiche abzustellen, und demnach sind Patentgesuche, die entweder nur ein
Mittel zum Veredeln von Textilien (z.B. ein Farbstoffgemisch oder eine Druckmaschine),
oder aber zusdtzlich noch dessen Verwendung (z.B. zum Bedrucken von Textilbahnen) bean-
spruchen, nicht gleich zu beurteilen. Mafigebend ist der erwihnte Umstand, ob das beanspruchte
Veredlungsmittel bzw. dessen Herstellung eine untrennbare Vorstufe des Veredlungsverfahrens bilden
oder nicht; dies ist bei Vorrichtungen, wie Maschinen oder Maschinenteilen, die von der
Textilmaschinenindustrie, nicht aber im eigentlichen, dazu auch gar nicht eingerichte-
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ten Textilveredlungsbetrieb hergestellt zu werden pflegen, in der Regel nicht der Fall
(vgl. PMMBI 1965 I 20-23, insbesondere Erw.6 zweiter Absatz). Die unterschiedliche
Behandlung von «stofflichen» Veredlungsmitteln einerseits und Vorrichtungen ander-
seits ist daher technologisch begriindet und stellt keine patentrechtliche «Diskriminie-
rung» dar.

Bei der Beurteilung der Frage, ob die Herstellung eines beanspruchten Behandlungs-
mittels als Vorstufe des Veredlungsverfahrens zu betrachten sei, ist auf die gegenwdrtige
Situation in der Textilveredlungsindustrie abzustellen (analog: BGE 79 II, 224-234, Erw.3):
In der Regel bezichen heutzutage die Veredlungsbetriebe, seien sie nun groB oder klein,
alle jene Textilhilfsmittel von chemischen Fabriken, deren Herstellung Spezialkennt-
nisse, besondere Vorrichtungen, nicht handelsiibliche Chemikalien, besonderes Know-
how oder spezielle Sorgfalt erfordert, wobei als MaBstab fiir die Definition von «Spezial-»
bzw. «speziell», «besonders» nach dem heutigen Stand der Arbeitsteilung zwischen
Chemie- und Textilveredlungsbetrieb gelten kann, daf3 dazu alles gehort, was an
Apparaturen, Fachkenntnissen und Erfahrung mehr als das einfache Ansetzen von
Béddern durch Lésen einer oder mehrerer Komponenten in Lésungsmitteln, vorzugs-
weise Wasser, verlangt. Schon Dispersionen oder Emulsionen werden im Veredlungs-
betrieb nur in sehr beschrinktem Maf3e mehr hergestellt, und an reaktiven Systemen,
d.h. an Produkten, deren Herstellung eine eigentliche chemische Reaktion erfordert,
werden hochstens Harnstoff-Formaldehydvorkondensate noch vom Veredler selbst zu-
bereitet, aber auch dies in stindig abnehmendem MaBe. Das Ansctzen eines Bades, das
eine faserreaktive Komponente und einen Reaktionskatalysator, dazu Weichmacher
usw. enthilt, ist zwar in der Veredlungsindustrie weit verbreitet, sofern es sich um un-
stabile, nicht transport- oder lagerfahige Systeme handelt oder wenn aus veredlungs-
technischen Griinden eine Variation der Komponenten erforderlich ist. Als Beispiele
seien Bider, enthaltend Dimethylodthylenharnstoff als Vernetzungsmittel, Magnesium-
chlorid und Weichmacher erwihnt, Uberall dort hingegen, wo stabile, lagerfihige
Systeme verfiigbar sind und lediglich ihre Verdiinnung oder bei Pasten eine dem Ver-
wendungszweck gemiBe Verdickung erforderlich ist, ziecht manin der Veredlungsindustrie
aber den Bezug solcher Produkte vom Spezialisten, d.h. von der chemischen Fabrik. ...

Es besteht ganz allgemein die Tendenz, immer mehr transportfahige, in stabiler Form
erhiltliche Produkte handelsfertig zu beziehen, und die Unterstellungspraxis des Amtes
hat diesem Wandel der Industrie-Organisation im Geiste einer lebensnahen Recht-
sprechung, welche die Bediirfnisse der wirtschaftlichen ZweckmaBigkeit und Wettbe-
werbsfahigkeit sowie die dadurch erzwungenen Umstellungen zur Kenntnis nimmt,
Rechnung zu tragen.

PatG Art. 87 Abs.2 lit. b
Unterstellung unter die amtliche Vorpriifung.
Assujettissement @ ’examen préalable.

PMMBI 1973 T 52ff., Auszug aus den Richtlinien vom 6. April 1973
fir die zum Entscheid iiber die Unterstellung in erster Instanz zu-
stindigen Priifungsstellen der Vorpriifungssektion II.
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PatG Art. 101, 103 und 106, PatV II Art. 58 und 59, BVV Art.29, 30 und 45

Rechtsnatur des Ausschlusses des Einsprechers vom Verfahren.

— Der vollstindige Ausschluf des Einsprechers vom Verfahren stellt keine Jwi-
schenverfiigung dar.

Parteistellung des Patentbewerbers.

— Der Patentbewerber ist nicht Partei im Beschwerdeverfahren dber den Aus-
schlufS des Einsprechers.

Anforderungen an die Einspruchs- und Beschwerdeschrifi.

— Behaupiungen bzw. Einspruchsgriinde, Taisachen und Beweismiitel gemdfl
Art. 101 PaiG.

- Anforderungen an den Einspruch einerseits und an die Beschwerde andererseits
— Darlegung des Sachverhalts in der Einspruchsschrift.

Rechtliches Gehir.

— Der Anspruch auf rechtliches Gehir setzt Parteistellung desjenigen voraus, der
thn geltend machi.

Nature de Uexclusion totale de I’opposant de la procédure.

— L’exclusion totale de I’ opposant n’est pas une décision incidente.

Qualité de partie du déposant.

— Le déposant n’a pas la qualité de partie dans la procédure de recours portant sur
Pexclusion de I’ opposant.

Contenu de ’acte d’opposition et de ’acte de recours.

— Allégations ou causes d’opposition, fails et moyens de preuve selon’art. 101 LBI.
— Comparaison du contenu de ’acte d’opposition et de Iacte de recours.

— Maniére d’exposer les fails dans I acte &’ opposition.

Droit d’étre entendu.

— Pour que prenne naissance le droit d’éire entendu, il faut que la personne qui veut
Uinvoquer ait acquis la qualité de partie.

PMMBI I Nr.6, 291f., Entscheid der II.Beschwerdeabteilung vom
20.Dezember 1972 i.S. Sch. & Cie. SA. gegen die I1. Patentabteilung.

Patentprozef

Die Verkandlungsmaxime gilt auch im Pateninichtigkeitsprozef. Sie bedeutet aber
nicht, daf der Nichtigkeitskliger jede einzelne Tatsache anfiihren miifite, die fir
die Beurteilung des Standes der Technik im mafigebenden Leitpunkte durch den
gerichtlich bestellten Sachverstindigen von Bedeutung ist.

La maxime des débats vaut aussi dans un procés en nullité de brevei. Mais elle ne
signifie pas que le demandeur en nullité doit alléguer w’importe quel fail pouvant
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avoir de importance dans I’ appréciation, par les experts nommés par le tribunal,
de Uélat de la technique au moment déterminant.

ZR 71 (1972) Nr.77 und SJZ 1972 S.381, Urteil des Kassationsgerichtes
des Kantons Ziirich vom 15. September 1972 i.S. Sch. gegen R. AG.

Aus den Erwdgungen:

In cinem Patentnichtigkeitsproze3 Sch. gegen R. AG vor dem Handelsgericht wur-
den die Sachverstindigen dahin instruiert, sie diirften auf3er dem von den Parteien vor-
gebrachten neuheitsschidlichen Material auch solches Material berticksichtigen, das
von den Parteien nicht angerufen, aber ihnen als Sachverstandigen bekannt sei und von
dem man annehmen kénne, daf3 es auch einem normal gut ausgebildeten Fachmann
zuginglich gewesen sei. Die Sachverstindigen machten von dieser Erméchtigung Ge-
brauch. Mit einer Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Urteil des Handelsgerichts wurde
das als Verletzung der Verhandlungsmaxime gertiigt. Es wurde geltend gemacht, ma@-
geblich fiir die Frage der Neuheit der Erfindung sei nur das vom Nichtigkeitsklager ange-
rufene Material. Das Kassationsgericht erklirte die Riige als unbegriindet und erwog:

«Es steht auBer Frage, daB im Patentnichtigkeitsprozef3 die Verhandlungs- und nicht
die Offizialmaxime Geltung hat. Eine andere Frage ist es aber, was die Verhandlungs-
maxime bedeutet. Auch wenn sie zunichst besagt, daB3 nur behauptete Tatsachen dem
Urteil zugrunde gelegt werden diirfen, brauchen sie doch nicht in allen Einzelheiten
vorgebracht zu werden, sondern nur im Rahmen des Verniinftigen. Wird Schaden-
ersatz wegen Korperverletzung gefordert, so muB es geniigen, wenn die Verletzung und
die sich daraus ergebenden Behinderungen in ihrer Umrissen bezeichnet werden, ohne
daB die einzelnen Schiadigungen (Muskel- und Bénderrisse, Verletzungen einzelner
Nerven, Briiche einzelner Knochen und dgl.) aufgefithrt werden miiSten. Die Fest-
stellung der einzelnen Elemente der Schidigung darf vielmehr dem Gutachten eines
Gerichtsexperten iiberlassen werden. Behauptet werden muf3 nur, was das Beweisver-
fahren letztlich ergeben soll (GULDENER, ZivilprozeBrecht S.139 und 140).

Entsprechendes gilt im PatentnichtigkeitsprozeB. Dies umso mehr, als dem Nichtig-
keitsklager nicht zugemutet werden kann, der Begriindung des gerichtlichen Gutachtens
vorzugreifen. MiiB3te er jede einzelne Tatsache anfiihren, die bei Beurteilung des Standes
der Technik im mafBgebenden Zeitpunkt von Bedeutung ist, so wire er in der Regel
gendtigt, Privatgutachten beizuziehen. Das ist aber schon im Hinblick auf die Kosten
nicht zumutbar (GULDENER, 2. Supplement S.37 Ergdnzung zu S.140). Dazu kommt:
Selbst das Bundesgericht kann in Streitigkeiten {iber Erfindungspatente neue Gutachten
beizichen und die darin neu zugrunde gelegten Tatsachen beriicksichtigen (Art.67
Ziff.2 OG). Umso weniger kann es den kantonalen Gerichten verwehrt sein, die in
einem Gerichtsgutachten neu festgestellten Tatsachenseinem Urteil zugrunde zu legen. »

Patentprozef

Nach ziircherischer Rechisprechung und insbesondere der Praxis des Handels-
gerichies des Kantons Ziirich hat die obsiegende Parter Anspruch auf Ersatz ihrer
Kosten fiir patentanwaltliche Bemiihungen in Prozessen, die einen technischen
Sachverhalt beschlagen.
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Besonderheiten, wenn eine deutsche Kligerin einen deutschen und einen ziircheri-
schen Patentanwalt beizieht.

Selon la jurisprudence zurichoise et, notamment, la pratique du Tribunal de
commerce du canton de urich, la partie gagnante a droit & une indemnité pour
ses frais d’ingénieur-conseil dans des procés traitant de questions techniques.
Particularités, lorsqu’une demanderesse allemande se fait assister par deux
ingénieurs-consetl, 'un en Allemagne, I’autre a Jurich.

BeschluB3 des Handelsgerichts des Kantons Ziirich vom 12. September
1972 1. 8. Reinhardt Maschinenbau GmbH gegen Miiller und Werner.

Aus den Erwdgungen:

1. Mit Urteil vom 26.November 1971 erkannte das Handelsgericht in GutheiBung
der Hauptklage auf Nichtigerklirung des schweizerischen Patentes Nr.475803 der Be-
klagten und wies gleichzeitig deren Widerklage betreffend Patentverletzung ab. In
Ziffer 5 des Dispositivs verpflichtete es die Beklagten solidarisch, die Kligerin fir
ProzeBumtriebe, Weisungskosten inbegriffen, mit Fr. 11000.— zu entschidigen.

Mit BeschluB3 vom 31.Mai 1972 hob das Kassationsgericht des Kantons Ziirich in
Gutheiflung einer Nichtigkeitsheschwerde der Kligerin Dispositiv Ziffer 5 des Urteils
auf und wies die Sache zur neuen Beurteilung des Entschidigungspunktes an das
Handelsgericht zuriick. .

2. Das Kassatlonsgerlcht hat entschieden, das Handelsgerlcht hitte der Kldgerin
Gelegenheit geben miissen, die Ausgabenbelege fiir die patentanwaltlichen Bemiihungen
nachzureichen; die Kligerin habe gemil3 § 77 Abs.2 Satz 2 ZPO Anspruch darauf ge-
habt.

Damit bejahte es dem Grundsatze nach auch einen Anspruch der Klagerin auf Ersatz
dieser Kosten im Rahmen von § 77 ZPO. In der Tat hat die obsiegende Partei nach der
Rechtsprechung Anspruch auf Ersatz der auBler- und vorprozessualen Kosten, soweit
diese notwendig oder niitzlich und angemessen waren und sich auf den Gegenstand des
Prozesses bezogen (ZR 63 Nr. 100 Erw. C). Dies gilt nach der Praxis des Handelsgerich-
tes insbesondere fir patentanwaltliche Bemiithungen in Prozessen, die einen technischen
Sachverhalt beschlagen. Auch die Beklagten anerkennen grundsitzlich einen Ersatz-
anspruch der Kldgerin fir die Kosten der patentanwaltlichen Beratung.

3. Die Kldgerin hat mit Eingabe vom 16. Dezember 1971 eine Rechnung von Patent-
anwalt Dr. G., Stuttgart, tiber insgesamt DM 4173.98 und eine solche von Patentanwalt
Dipl. Ing. X., Ziirich, tiber insgesamt sFr. 5422.50 nachgereicht. Die Beklagten be-
streiten eine Ersatzpflicht in diesem Umfange.

a) Sie wenden vor allem ein, es wire nicht notwendig gewesen, «gleich zwei Patent-
anwilte» beizuzichen, die sich mit dem gleichen Thema befaten. Damit wollen sie
geltend machen, die Kligerin diirfe nicht gleichzeitig Ersatz der Kosten des beigezoge-
nen inldndischen Patentanwaltes X. und des auslandischen Korrespondenzpatentanwal-
tes Dr. G. fordern.

Sicherlich kénnen die Beklagten nichts dagegen einwenden, daf3 die Klédgerin als
auslandische Partel im Streit um die Giiltigkeit und Verletzung eines schweizerischen
Patentes einen inldndischen Patentspezialisten zu Rate zog, der mit den schweizerischen
patentrechtlichen Fragen vertraut ist. Was die Hinzuzichung eines auslidndischen
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Korrespondenzpatentanwaltes betriflt, so ist aber auch hier das Interesse einer um ihre
Sache ernsthaft besorgten Partei zu berticksichtigen. Gerade in Patentprozessen ist eine
Partei auf eine erste Ermittlung des Tatsachenmaterials und Beurteilung des technischen
Sachverhaltes durch einen ihr nahestehenden Patentspezialisten angewiesen, was in
Anbetracht der in den verschiedenen Lindern, vor allem in Deutschland und in der
Schweiz, dhnlichen patentrechtlichen Lage ebensogut durch den der Kligerin naher-
stehenden deutschen Patentanwalt besorgt werden konnte. Ohne Hinzuziehung von
Patentanwalt Dr. G. wire denn auch die Kldgerin gezwungen gewesen, zur Kontakt-
nahme und Aufrechterhaltung des Geschiftsverkehrs hieher zu reisen, oder umgekehrt
die hiesigen Vertreter nach Deutschland kommen zu lassen. Auch in Uberwachung der
inldndischen Vertreter durch den auslidndischen Patentanwalt kann weder als unniitz
noch unangemessen bezeichnet werden, zumal die Verteidigung gegentiber gewerb-
lichen Schutzrechten fiir eine auslandische Partei nur sehr schwer Uberpriifbar ist. Ein-
winde unter dem Gesichtspunkt der Kostenerstattungspflicht lassen sich jedoch insoweit
erheben, als die beiden Patentanwilte — auBer einem qualifizierten ProzeBspezialisten
fur gewerbliche Rechtsschutzfragen — gleich zweimal dieselben technischen und recht-
lichen Fragen bearbeiteten und Instruktionen fiir den ProzeBanwalt ausarbeiteten. Fir
einen solchen Mehraufwand aufzukommen, kann der Gegenpartei in der Tat nicht zu-
gemutet werden, weshalb dieser Umstand, wenn nicht bei der Rechnung des inliandi-
schen Patentanwaltes, so doch bei der Rechnung des auslandischen Korrespondenz-
patentanwaltes entsprechend zu berticksichtigen ist.

b) In dieser Hinsicht sind nicht zu beanstanden die Teilrechnungen Dr. G. vom
12. Mirz 1970 tiber DM 1333.67 — Kosten fiir die Recherche beim Institut International
des Brevets — und vom 3.Dezember 1971 iiber DM 71.48 — Xerox-Kopien, Telephon-
Auslagen. Recherchen dienen zur Ermittlung des technischen Standes und gehéren zu
jeder sorgfiltigen Vorbereitung eines Patentnichtigkeitsprozesses. Auch Patentanwalt X.
hitte solche Nachforschungen anstellen miissen, wenn und soweit dies nicht bereits
Patentanwalt Dr. G. besorgt hitte. Darauf, ob das beschaffte Material im Prozesse Ver-
wendung fand, kommt nichts an; entscheidend ist, daB solche Aufwendungen erforder-
lich waren. Im gleichen Sinne sind auch Barauslagen fiir Kopien und dergleichen mehr
kostenerstattungspflichtig.

Bedenken ergeben sich dagegen mit Bezug auf die Teilrechnungen von Patentanwalt
Dr. G. vom 17.September 1970 tiber DM 2331.— — Verfahrensgebiihr, Klageentwurf —
und vom 13.April 1971 tiber DM 437.83 — Beantwortung der Klageerwiderung. Ein
Vergleich mit den Rechnungen von Patentanwalt X. vom 2.November 1970 und
30. August 1971 zeigt, daB auch er sich mit «der Ausarbeitung der ProzeBinstruktion an
Dr. R.», der «Bereinigung der Instruktion auf Grund Ihrer Stellungnahme» — gemeint
ist die Stellungnahme von Patentanwalt Dr. G. —, dem «Studium Ihrer Instruktionen
vom 13. April 1971 und Stellungnahme vom 4. Mai 1971 an Dr. R., Studium der Haupt-
klageduplik und Widerklageantwort» befaBte. Offenbar haben beide Patentanwilte
griindlich das gleiche Thema behandelt und ProzeBinstruktionen ausgearbeitet. Dieser
Mehraufwand vor allem von Patentanwalt Dr. G. kann nur zu einem geringen Teile auf
eine Uberwachung der schweizerischen Vertreter der Kligerin zuriickgefiithrt werden
und geht im iibrigen {iber eine notwendige und angemessene, von der Gegenpartei zu
berappende Interessenwahrung hinaus. Nach pflichtgemdfem Ermessen im Sinne von
§ 77 Abs.2 ZPO ist daher die Erstattungspflicht nur fiir die eine der beiden ungefahr
gleich hohen Rechnungen voll, fiir die andere dagegen, richtigerweise wohl fiir diejenige
von Patentanwalt Dr. G., nur fir rund einen Drittel anzuerkennen.
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¢) Mit Bezug auf die Rechnung von Patentanwalt X. beanstanden die Beklagten so-
dann die Kosten fiir die « Vorbereitung und Wahrnehmung der Referentenaudienz» und
die Teilnahme an der Hauptverhandlung. Dessen Teilnahme an den Verhandlungen sei
nicht notwendig gewesen, da X. nicht berechtigt gewesen wire, an den Verhandlungen
irgendwelche Ausfithrungen zu machen. Erfahrungsgemif werden aber von seiten des
Gerichtes in den Verhandlungen oft Erginzungsfragen technischer Natur gestellt,
welche eine Partei nur mit Hilfe des anwesenden Patentanwalts sachgemil3 zu beant-
worten in der Lage ist. Auch zu allfilligen neuem Vorbringen der Gegenpartei kann oft
nur der anwesende Patentanwalt die erforderlichen Aufschlisse geben. Ein hinreichen-
der Grund, die Ersatzpflicht der Beklagten in diesem Punkte zu verneinen, besteht nicht.

Weiter ist der Einwand der Beklagten unbegriindet, in der Rechnung von Patent-
anwalt X. vom 30.August 1971 seien auch Bemiihungen fiir die patentanwaltliche
Beratung von M. K., Lotzwil, dem Nichtigkeitskldger im parallelen ProzeB3 Nr. 5543 vor
dem Handelsgericht des Kantons Bern enthalten. In dieser Rechnung sind zwar Be-
miihungen fiir «insbesondere Korrespondenz mit Thnen (gemeint ist Patentanwalt Dr.
G.) und Dr. R. betreflend Berner Prozef3» aufgefiihrt. Dies erkldrt sich aber damit, daB
es im Berner Prozel ebenfalls um die Frage der Rechtsbestidndigkeit des angefochtenen
Patentes geht. Im vorliegenden ProzeB3 wurde denn auch das in jenem ProzeB erstattete
Gutachten von Francis Jaberg vom 30. August 1971 eingereicht und der Beurteilung
weitgehend zugrunde gelegt. Ohne Zweifel gehorte es daher zur Sorgfaltspflicht von
Patentanwalt X., sich mit den im Berner ProzeB aufgeworfenen technischen Fragen zu
befassen, und zwar schon vor Erstattung des Gutachtens Jaberg. Dal3 der «iiber Dr. G.
auch M. K. beraten und die Kosten hiefiir der Kldgerin belastet hitte, kann nicht ange-
nommen werden.

d) Die Beklagten halten schlieBlich fiir die Bemuhungen der Patentanwilte der
Klidgerin einen Betrag von hochstens Fr. 3200.— als angemessen, welchen Betrag sie dem
von ithnen hinzugezogenen Patentanwilte bezahlen mii3ten. Es kann hier offen bleiben,
ob und inwiefern das Handelsgericht berechtigt sei, diese Rechnungen, welche die
Kligerin sicherlich bezahlen muB, auf thre Angemessenheit hin zu tberpriiffen. Im
Sinne von § 77 ZPO rechtfertigt es sich jedenfalls, auf die Bedeutung und Schwierigkeit
des Falles und den Zeitaufwand abzustellen. Diese Auffassung deckt sich auch mit den
Berechnungsgrundsitzen des Tarifes (V) des Verbandes Schweizerischer Patentanwélte
und ist zudem in der Verordnung iiber die Anwaltgebiihren (§ 2 Abs. 1) verankert. Die
Beklagten kénnen nun aber nicht ernsthaft bestreiten, daf3 die Sammlung des techni-
schen Materials, die Bearbeitung der technischen Sachfragen, die Ausarbeitung der
ProzeBinstruktionen und die Beratung der Kligerin in technischer Hinsicht vor und
wihrend des Prozesses einen ganz erheblichen Zeitaufwand erforderte und keine leichte
und leicht zu nehmende Sache war. Ein Vergleich mit der Rechnung ihres Patent-
anwaltes ist schon deshalb nicht angebracht, weil die Patentanwilte der Klégerin sich
neu in die Materie einarbeiten und als Berater der Nichtigkeitskldgerin als erste das
technische Material sammeln und auswerten muBlten. Auch wird durch jene Rechnung
nichts iiber den Arbeitsaufwand und die weitern Aufwendungen wie fir neue Recher-
chen usw. der Patentanwilte der Kligerin ausgesagt. Eine pflichtgemaBe Uberprifung
der vorgelegten Ausgabenbelege im Sinne von § 77 Abs.2 ZPO 148t bei dieser Sachlage
die fiir die patentanwaltlichen Bemiihungen in Rechnung gestellten Betrdge nicht schon
an und fir sich als unangemessen erscheinen; vorbehalten bleibt lediglich der vor-
stehend unter lit.b erwdhnte Abzug unter dem Titel Kostenerstattungspflicht.
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4. In Wiirdigung dieser Umsténde rechtfertigt es sich somit, der Kligerin fiir Prozef3-
umtriebe, einschliefllich Weisungskosten und Kosten fiir patentanwaltliche Beratung
unter Beriicksichtigung des Umrechnungskurses fiir die DM, eine Entschidigung von
insgesamt sFr. 19170.— zuzusprechen.

II. Markenrecht

MSchG Art. 1 und 3 Abs.2

Buch-, Zeitungs- und Leitschriftentitel haben Markenqualitit, sofern sie eine
zeichenmdfiige Funktion besitzen, d.h. das Druckerzeugnis als Produkt eines be-
stimmten Unternehmens kennzeichnen.

Die Verwendung des Familiennamens « Duden » als Marke ist zuldssig.

« Duden » ist kein Freizeichen fiir Worterbiicher.

Des titres de livres, de journaux et de périodiques peuvent constituer des marques d
condition d’avoir pour fonction de désigner imprimé en tant que produit d’une
entreprise déterminée.

Le nom de famille « Duden » peut étre employé comme marque.

«Duden » n’est pas dans le domaine public pour des dictionnaires.

GVP 1971 Nr.22 und SJZ 69 (1973) S.225, Urteil des Handelsgerichtes
des Kantons St. Gallen vom 29. September 1971.

Aus den Erwdgungen:

Lehre und Rechtsprechung haben frither den markenrechtlichen Schutz von Buch-,
Zeitungs- und Zeitschriftentiteln grundsitzlich abgelehnt (vgl. BAumBacH-HEFERMEHL,
Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, Band II, 10. Auflage 1969, N 53 zu § 1 WZG;
BGE 21 S.162). Heute bejahen das Bundesgericht (BGE 87 II 40ft.; 81 I 2881f.) und
namhafte Autoren (TrorLrLER, Immaterialgiiterrecht, Band I, S.308f.; MaTTER, KOm-
mentar zum MSchG, S.47; BaumBacH/HEFERMEHL, a.a.0.) die Markenqualitit solcher
Titel, sofern sic eine zeichenmiBige Funktion besitzen, d.h. das Druckerzeugnis als
Produkt eines bestimmten Unternchmens kennzeichnen. Wiahrend die Titel von
Zeitungen und Zeitschriften diese regelmiBig als Erzeugnis eines bestimmten Verlages
charakterisieren, so wie die Marke irgendeiner Ware des tiglichen Gebrauchs auf deren
Hersteller hinwelist, wird im allgemeinen bei Biichern durch den Titel kein Zusammen-
hang mit einem Verlags- oder Druckereiunternehmen geschaffen; es wird vielmehr das
Geisteswerk, nicht das Verlagsprodukt benannt (TroLrLER, Immaterialgiiterrecht,
Band I, S.309). Anders verhilt es sich jedoch — und dies ist hier entscheidend — bei Buch-
titeln von Sammelwerken oder Schriftenreihen; denn hier steht — wie bei den Zeitungs-
und Zeitschriftentiteln — die Kennzeichnung des Werkes als Produkt eines bestimmten
Verlages im Vordergrund. Aus diesem Grunde wird fir solche Titel der Markenschutz
bejaht (TROLLER, a.a.0.; BaAumBacH/HEFERMEHL, a.a.0.).

Im vorliegenden Falle weist die Klagerin darauf hin, daf3 das Wortzeichen « Duden»
schon seit Jahren auf einer ganzen Reihe von Werken, namentlich Wérterbtichern, aus
ihrem Verlag als Buchtitel angebracht wird. Es ist somit nicht der Titel eines nur gerade
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einmal erschienenen Buches, sondern der gemeinsame Name einer ganzen Anzahl von
zum Teil in mehreren Auflagen erschienenen Werken, welche es als Produkt des Ver-
lages der Kldgerin kennzeichnet. Die Markenfunktion des Zeichens « Duden» ist damit
zweifellos zu bejahen, weshalb seinem Schutze durch das MSchG unter diesem Ge-
sichtspunkte nichts entgegensteht (vgl. iibrigens auch Baumpacr/HEFERMEHL, a.2.0.,
N 53 zu § | WZG, wo «Duden» neben «Brockhaus» namentlich als Beispiel eines
zeichenfihigen Buchtitels erwidhnt wird).

Auch der Verwendung eines Familiennamens, ndmlich «Duden», als Marke steht
im vorliegenden Falle nichts entgegen; denn es ist ein historischer Zusammenhang
zwischen dem Schépfer des spater nach ihm benannten Woérterbuches und dem Verlag
vorhanden, der das Werk Konrad Dudens herausgegeben und in der Folgezeit fir
dessen Fortfithrung gesorgt hat (vgl. Davip, Kommentar zum MSchG, S.106f.).

Es kénnte sich schlieBlich fragen, ob der Name «Duden» ein Freizeichen darstelle,
weil das Publikum darunter schlechthin ein Worterbuch der Rechtschreibung verstehe.
Die Frage ist zu verneinen. Nach den Ausfithrungen der Kldgerin ist ndmlich davon
auszugehen, dafl die Bezeichnung «Duden» bisher nur von den ProzeBparteien und
nicht etwa auch von weiteren Konkurrenten markenméBig fiir Biicher verwendet wor-
den ist. Zum andern ist zu beachten, daf3 von einem Freizeichen erst gesprochen werden
kann, wenn bei siamtlichen Verkehrskreisen, die mit der Ware, auf die sich das Zeichen
bezieht, in Berithrung kommen, die Meinung vorherrscht, es handle sich um eine blofle
Sachbezeichnung (TrRoLLER, Immaterialgiiterrecht, Band I, S. 358 ; Davip, Kommentar
zum MSchG, S.94, N 21a zu Art.3; MATTER, Kommentar zum MSchG, S.71). Hier
ist es aber offensichtlich so, dafl zumindest in Fachkreisen, aber auch bei einem erheb-
lichen Teil des weiteren Publikums bekannt war und ist, da3 «Duden» nicht ein Sach-
name fiir Worterbiicher schlechthin, sondern die Bezeichnung eines Werkes aus einem
bestimmten Verlag, des Bibliographischen Instituts, ist.

MSchG Art. 3 Abs.2 und 6, UWG Art. ]
Die Eigentiimlichkeit der Marken « SEVEN UP» und «7 UP» liegt in der
Verbindung threr Komponenten.
Die Verwendung der Marken « SEVEN UP» und «7 UP» (durch die Klige-
rin) ist keine Verwendung der eingetragenen, aber niemals in Alleinstellung be-
nutzten Marke « UP ».
Die Angaben « UP» und «uperisiert» auf Milchpackungen sind gemeinfreie
Sachbezeichnungen. Thre Verwendung kann daher nicht durch die Inhaberin der
Marken « SEVEN UP» und «7 UP » untersagt werden.
Le caractére distinctif des marques « SEVEN UP» et «7 UP» réside dans la
combinaison de ses éléments constitutifs.
L’ emploi des marques « SEVEN UP» et «7 UP» (par la demanderesse) ne
constitue pas un emploi de la marque « UP» enregistrée, mais jamais utilisée
isolément.
Les indications « UP» et «upérisé» paraissant sur les emballages de produits
laitiers (du défendeur ) sont du domaine public. Leur emploi ne peut donc pas étre
interdit par le titulaire des marques « SEVEN UP» et «7 UP ».
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ZR 71 (1972), Nr.37, S.1104f,, Urteile des Handelsgerichtes des
Kantons Ziirich vom 15. Juni 1971 und der I. Zivilabteilung des Schwei-
zerischen Bundesgerichts vom 1.Februar 1972 i.S. The Seven-up
Company gegen Migros-Genossenschafts-Bund.

Die S.-Company, ein amerikanisches Unternehmen, hat in der Schweiz drei Fabrik-
und Handelsmarken hinterlegt: die Wortmarke «UP», Nr.186209 am 17.Mai 1961,
die Wortmarke « SEVEN UP», Nr. 168925 am 28. Januar 1958 und die kombinierte
Bild-, Zahlen- und Wortmarke «7 UP», Nr. 114384 am 18. Februar 1956, erneuert un-
ter Nr.212834 am 28. September 1965. Sie verwendet die zwei letztgenannten Marken
zur Kennzeichnung ihrer alkoholfreien Erfrischungsgetrianke.

Der M.-Genossenschaftsbund beniitzt fiir den Verkauf uperisierter Milch in seinen
Verkaufslokalen Packungen mit der Bezeichnung «UP» fir «uperisiert». Er weigerte
sich, auf die Verwendung jener Abkiirzung zu verzichten. Er verkaufte und verkauft
weiterhin Produkte in Verpackungen, welche die Bezeichnung «UP» aufweisen.
Daraufhin leitete die S.-Company Klage ein, wobei sie sich sowohl auf ihre Marken-
rechte als auch auf den gesetzlichen Schutz vor unlauterem Wettbewerb stiitzte. Sie bean-
tragte damit,dem Beklagten (unter Strafandrohung gemif} Art. 292 StGB) zu untersagen,
das Wort «UP» im Zusammenhang mit dem Anbieten, Verkaufen und In-Verkehr-
Bringen von alkoholfreien Getrinken, hergestellt mit oder aus Milch, zu verwenden.

Das Handelsgericht wies die Klage aus folgenden Erwigungen ab:

«Der Beklagte macht geltend, er verletze mit der Anbringung dieser Bezeichnung
<«UP> auf seinen Milchpackungen keine Rechte der Kldgerin. Die von dieser eingetra-
gene Marke «UP» sei nie gebraucht worden und deshalb ein blofles Defensivzeichen,
welches lediglich der Erweiterung des Schutzbereiches der kldgerischen Marken «SEVEN
UP> und <7 up» dienlich sein sollte. Defensivzeichen kénnten indessen keinen marken-
rechtlichen Schutz beanspruchen. Die beiden Marken «<SEVEN UP> und <7 up» der
Klidgerin aber seien mit der von thm verwendeten Bezeichnung «UP uperisiert> nicht
verwechslungsfahig. Sodann liege auch nicht eine Gleichartigkeit der Produkte der
Parteien im Sinne von Art.6 Abs. 3 MSchG vor. Vor allem aber behauptet der Beklagte,
er verwende <UP»> gar nicht als Marke, sondern lediglich als Qualititsbeschreibung.
Uberdies sei er zur Verwendung der Bezeichnung uperisiert> bei einer entsprechend
behandelten Milch auf Grund von Art. 73 Abs. 10 der Lebensmittelverordnung verpflich-
tet. Um dieser gesetzlichen Verpflichtung nachzuleben, miisse er den entsprechenden
Hinweis in klarer und unmif3verstindlicher Form anbringen. Das Erfordernis der augen-
blicklichen Erkennbarkeit dieses Hinweises auf den Milchpackungen mache die gewéhlte
Abkiirzung nétig. Andere Abkiirzungen als <UP» fiir die Sachbezeichnung uperisiert
seien teilweise bereits als Marken besetzt, teilweise aber linger und daher ungeeigneter.

1. Zunichst ist zu priifen, ob die auf den Packungen des Beklagten verwendete Be-
zeichnung «UP> als markenmiBiger Gebrauch dieses Wortes zu betrachten sei oder
nicht. Trife dies ndmlich nicht zu, so kénnte die Klédgerin aus ihren allfilligen Marken-
rechten dem Beklagten keine Vorhaltungen machen, denn das Markenschutzgesetz ge-
wihrt dem Inhaber einer eingetragenen Marke nach stindiger bundesgerichtlicher
Rechtsprechung nur Abwehrméglichkeiten gegen markenmiBig, also im Sinne eines
Markengebrauches gemiB gesetzlicher Definition erfolgende Verletzungen seiner
Rechte (vgl. BGE 51 I 340; 55 II 345; 60 II 255, SJZ 1957 169; dagegen DAvip,
Kommentar N 9 zu Art.24 MSchG).
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Gemil Art.I Ziff.2 des Gesetzes haben Zeichen als Marken zu gelten, welche zur
Unterscheidung oder zur Feststellung der Herkunft gewerblicher oder landwirtschaft-
licher Produkte oder Waren dienen und auf diesen selbst oder auf deren Verpackungen
angebracht sind. Nicht schutzfahig sind gemal3 Art. 3 Abs.2 MSchG Zeichen, welche als
Gemeingut anzusehen sind. Dazu gehéren Beschaffenheitsangaben und sogenannte
Freizeichen. Gegeniiber der Beniitzung solcher Zeichen gewadhrt das Markenrecht
keinen Schutz. Als Beschaffenheitsangaben, Sachbezeichnungen oder Deskriptivzeichen
gelten Wort und Bilder, die ausschlieBlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die ge-
eignet sind, im Verkehr die Art, Zusammensetzung, Qualitit, Quantitit, Bestimmung,
den Gcebrauchszweck, Wert, Ursprungsort und die Zeit der Herstellung von Waren an-
zugeben, auf die sie sich beziehen. Beschaffenheitsangaben sind zunéchst alle jene Worte
und Bildzeichen, die unmittelbar die Ware oder ihren Zweck beschreiben, so insbeson-
dere der Name der Ware, cines Bestandteils oder einer Eigenschaft derselben (vgl.
TrROLLER, Immaterialgiiterrecht, 2. Aufl., Bd.I, S.347; BGE 91 I 3561t%.).

Der Begriff cuperisierty, an sich eine in der Art eines Fremdwortes gebildete Phanta-
siebezeichnung fir mittels eines besonderen Ultra-Hochtemperatur-Erhitzungsverfah-
rens haltbar gemachte Milch, ist heute einc gemeinfreie Beschaffenheitsangabe gewor-
den, wclche dem Endabnehmer, dem Milchkonsumenten, ebenso geldufig ist wie dem
Fachmann, welcher die technischen Vorgéinge des entsprechenden Verfahrens beherrscht.
Daf3 diese technischen Vorginge dem Konsumenten ebenfalls bekannt sein miifiten,
ist nicht Voraussetzung fiir die hier abgeschlossene Entwicklung dieses Begriffes zur
reinen Beschaffenheitsangabe. Dall das Wort <uperisiert> eine Qualitatsbezeichnung
und somit gemeinfrei ist, ergibt sich ohne weiteres daraus, daf es bereits im Jahre 1963
in der Lebensmittelverordnung (Art.73 Abs. 10 dieser Verordnung, AS 1963 S.1151)
verwendet wurde; diese Verordnung schreibt fiir die diesem Verfahren unterworfene
Milch eine entsprechende Kennzeichnung vor.

Immerhin kénnen nach der gerichtlichen Praxis durch Erweiterung von Beschaffen-
heitsangaben durch Vor- und/oder Nachsilben oder Buchstaben Marken, wenn auch
schwache Zeichen, geschaffen werden (vgl. z.B. BGE 70 I 198, 70 II 253, 59 II 81f.,
70 II 243f.). Dieser Sachverhalt ist, wie die in den zitierten Entscheiden enthaltenen
Beispiele zeigen, dann anzunehmen, wenn ein gemeinfreie Bestandteile enthaltendes
Zeichen durch deren Kombination oder Erweiterung im ganzen dennoch einen ge-
wissen, originellen Charakter annimmt. Im vorliegenden Falle stellt sich diesbeziiglich
die Frage, ob auch Abkiirzungen gemeinfreier und daher nicht markenfihiger Zeichen
— und um eine solche Abkiirzung wiirde es sich bei der vom Beklagten auf seinen
Packungen angebrachten Bezeichnung handeln — noch als Beschaffenheitsangabe gelten
koénnten oder nicht. Fur Abkiirzungen gelten analog die nidmlichen Kriterien wie fiir
Erweiterungen und Kombinationen von Beschaffenheitsangaben. Ist dem Endverbrau-
cher in der Regel bewuBt, daf3 das als Abkiirzung einer Beschaffenheitsangabe bean-
spruchte Zeichen als solche verwendet wird, und verbindet sich mit der Kenntnisnahme
von der Abkiirzung ohne weiteres gleichsam automatisch die Vorstellung der Beschaffen-
heitsangabe selber, so muf3 auch in diesen Fillen die Markenfihigkeit der diesfalls eben
durchaus unorgineflen Abkiirzung verneint werden. Umgekehrt wire der eigenartige
Charakter einer Abkiirzung und damit ihre grundsitzliche Tauglichkeit als (wenn allen-
falls auch nur schwache) Marke anzuerkennen, wenn der unbeteiligte Durchschnitts-
kdufer die Abkiirzung als solche nicht ohne erhebliche Anstrengung seiner geistigen
Fiahigkeiten zu erkennen verméchte.



— 158 —

Das Zeichen <UP> auf den Packungen der von dem Beklagten feilgehaltenen Milch
ist nun aber — jedenfalls heute - fiir alle Kunden und Milchkonsumenten als Abkiirzung
fir die Beschaffenheitsangabe <uperisiert> geldufig. Dies gilt auch fir die Endabnehmer
im Lande, welche nicht deutscher Zunge sind, weil die Abkiirzung fiir die Beschaffen-
heitsbezeichnung in allen Landessprachen dieselbe ist. Dazu hat einmal beigetragen,
daB der durchschnittliche Kunde fiir allerlei mehr oder weniger gliicklich gewahlte Ab-
kiirzungen im tiglichen Leben sensibilisiert ist, da solche Abkiirzungen in allen Kom-
munikationsmitteln {iberaus hiufig gebraucht werden. Sodann ist aber auch der Ab-
nehmer des Beklagten an Abkiirzungen auf dessen Milchpackungen gewdhnt (Past-
Milch). SchlieBllich folgt die von dem Beklagten gewihlte Abkiirzung, die erste Silbe der
viersilbigen Beschaffenheitsangabe <uperisiert>, den tiblichen Abkirzungsregeln und
laf3t die gedankliche Fortbildung zur vollstindigen Beschaffenheitsbezeichnung <uperi-
siert> dem Gedichtnis des Abnehmers leicht und natiirlich werden.

Diese Uberlegungen fiihren zum Schlusse, daB die Bezeichnung, die von dem Be-
klagten fiir mit dem Uperisationsverfahren behandelte Milch gewéhlt wurde (<UP»),
eine als solche bekannte Abkiirzung dieser Qualitdtsangabe darstellt, die gemeinfrei im
Sinne von Art.3 Abs.2 MSchG und deshalb nicht markenféhig ist. In ihrer Verwendung
durch den Beklagten liegt daher kein markenrechtlich relevanter Sachverhalt, so daf3
die Klage unter dem Titel Markenschutz nicht gutgeheiflen werden kann.

2. Wenn entgegen den obigen Darlegungen angenommen wiirde, die von dem Be-
klagten auf seinen Milchpackungen verwendete Bezeichnung <UP> sei markenmafig
und diese als Marke anzusehen, wire zu untersuchen, ob sich diese Marke <UP> von den
Marken der Kligerin in hinldnglichem MaBe unterscheide und, als Ganzes betrachtet,
nicht leicht zu einer Verwechslung AnlaB geben kénnte. Indiesem Falle wiirde die Marke
<UP> des Beklagten dennoch den Schutz des Gesetzes genieBen (Art.6 Abs.2 MSchG),
d.h. neben den Zeichen der Kligerin Bestand haben.

Wie bereits erwidhnt, hat die Kldgerin drei verschiedene Marken hinterlegt.

a) Was zunichst ihre Wortmarke «UP> betrifft, so kann nicht zweifelhaft sein, daf3
die Bezeichnung, welche die Beklagte auf ihren Milchpackungen verwendet, sich von
dieser Marke nicht, jedenfalls nicht hinldnglich unterscheidet. Beide Marken sind als
Wortmarken in ihrem Schriftbild identisch. Unwesentliche Unterschiede lieBen sich
allein in der englischen Aussprache der kligerischen Marke feststellen. Das Zeichen des
Beklagten kann unter diesen Umstinden nur dann Bestand haben, wenn die entspre-
chende Marke der Kligerin eine bloBe Defensivmarke ist, wie der Beklagte behauptet
hat; denn das Recht an einer hinterlegten Marke beruht grundsitzlich auf ihrem Ge-
brauche (vgl. z.B. BGE 57 II 610). Der zur Erreichung des Markenschutzes vorausge-
setzte Gebrauchszwang 148t keine Ausnahmen zu fiir Marken, welche eingetragen wer-
den, um fiir einen spiteren bloB eventuellen Bedarf Zeichen zur Verfligung zu haben
(sogenannte Vorratsmarken), oder um den Schutzbereich einer eingetragenen und im
Gebrauche stehenden Marke durch dhnliche Zeichen zu erweitern (sogenannte Abwehr-
und Defensivzeichen).

Die Kligerin hat im vorliegenden Falle eingerdumt, dafi sie das ebenfalls hinterlegte
Zeichen «<UP» allein iiberhaupt nie in Gebrauch genommen hat. Die Karenzfrist, welche
Art.9 MSchG diesbeziiglich dem Hinterleger gewéhrt, ist schon lange abgelaufen, und
die Kldgerin hat auch nicht versucht, eine hinreichende Rechtfertigung des Nicht-
gebrauches dieses Zeichens zu geben. Dagegen macht sie geltend, der tatsichliche Ge-
brauch der Marke «UP) sei in der Verwendung der beiden anderen Marken (SEVEN
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UP> und «7 UP» zu erblicken; der Gebrauch dieser beiden Zeichen schlieBe den Ge-
brauch der Marke «UP» ein. Fiir ihren Standpunkt verweist sie auf den in BGE 96 11 243
wiedergegebenen Entscheid des Bundesgerichtes, wonach eine reine Wortmarke auch
dadurch gebraucht werden kénne, daf3 eine kombinierte Wort-/Bildmarke tatsichlich
gebraucht werde, in welcher das namliche Wort wie in der Bildmarke enthalten sei.
Diese Ansicht hat das Bundesgericht im erwdhnten Entscheid aber nur fir den Fall aus-
gesprochen, daf3 die anderen Teile der tatsidchlich gebrauchten Marke als relativ un-
wesentlich, als bloBBes Beiwerk erscheinen; dal — mit anderen Worten — die Kombina-
tion als Ganzes nicht derart eigenstindig in den Vordergrund tritt, daf3 die Verwendung
des fraglichen Bestandteils vom Publikum gar nicht mehr erfafit wird, sondern nur noch
der Gesamteindruck der Kombination haften bleibt, so da3 die Endabnehmer den Ge-
brauch des Bestandteils als Marke nicht mehr erkennen.

Die Marke «SEVEN UP» der Klidgerin besteht aus zwei Wortern, darunter auch das
hier interessierende Wort «UP». Lige die Originalitidt dieser Marke nicht in iiberwiegen-
dem MaBe in der Verbindung dieser beiden Wérter, sondern in den einzelnen Bestand-
teilen, z.B. auch im Wort «UP>, so wiirde dies voraussetzen, dal3 wenigstens der andere
Teil <SEVEN) einen eigentiimlichen Charakter aufweisen mii3te; denn der Bestandteil
<UP> ist ein hochst vieldeutiges, fir sich allein beinahe nichtssagendes Wort. Dies trifft
fur die Zahl «<SEVEN) jedoch nicht zu. Zahlen sind mit ganz wenigen Ausnahmen, vor
allem auch, wenn sie mit Buchstaben ausgedriickt werden, im Gemeingebrauch und
sind nicht monopolisierbar. Nun ist der Bestandteil «<SEVEN5 in der klagerischen Marke
allerdings ein Fremdwort, doch ist davon auszugehen, dal3 auch der durchschnittliche
Abnehmer in der Schweiz die Bedeutung des Begriffes Seven kennt, da die englische
Sprache einerseits auch hierzulande sehr bekannt ist, vor allem jedoch, weil auch dem
des Englischen im tbrigen durchaus Unkundigen jedenfalls die Zahlen von eins bis zehn
in dieser Sprache wie auch in den iibrigen bedeutenderen Fremdsprachen geldufig sind.
Das Wort Seven ist deshalb bei der Ermittlung seiner Kennzeichnungskraft als Marke
den entsprechenden Zahlwértern im Deutschen, Franzosischen und Italienischen durch-
aus gleichzustellen. Dann ergibt sich aber, daB3 dem Bestandteil <SEVEN) der Kldgerin
kein Kennzeichnungscharakter zukommen kann, ebensowenig wie dem anderen Be-
standteil <UP». Die trotzdem festzustellende Kennzeichnungsfdhigkeit dieser klidgeri-
schen Marke kann daher nur aus der Eigentiimlichkeit der Verbindung dieser beiden
Bestandteile stammen, welche die Eigenstidndigkeit ihrer Bestandteile véllig ausldscht.
Der von der Klagerin herangezogene Entscheid des Bundesgerichtes unterscheidet sich
denn auch gerade in dieser Beziehung vom vorliegenden Falle. Dort war der Bestandteil
«Bock> der ebenfalls aus zwei Wortern bestehenden Marke ausgesprochen kennzeich-
nungskriftig. Die Verbindung dieses Wortes mit einer Farbbezeichnung konnte daher
die Kennzeichnungsfihigkeit der Gesamtmarke iiberhaupt nicht oder jedenfalls doch
nur unwesentlich beeinflussen, so daf3 dort der markenspezifisch tragende Bestandteil
«Bock> nach wie vor keine Verdnderung in seiner Wirkung im Rahmen der Wortver-
bindung erlitt.

Liegt demnach entgegen der Auffassung der Kligerin im Gebrauch des Zeichens
«SEVEN UP> nicht auch die markenmifBige Verwendung der hinterlegten Marke < UP>,
so kann die nicht gebrauchte Marke «UP» keinen aus dem Markenschutzgesetz ent-
springenden Schutz gegeniiber allfilligen Nachahmern dieser Marke beanspruchen. Die
obigen Ausfithrungen gelten in noch vermehrtem MaBe fir die zweite Marke der
Klidgerin, das Bild- und Wortzeichen <7 UP», welche ihre Kennzeichnungsfihigkeit
ebenfalls fast ausschlieBlich aus dem Gesamteindruck als Verbindung empfingt.
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b) Danach kann sich unter markenrechtlichen Gesichtspunkten allein noch fragen,
ob nicht die von der Beklagten auf ihren Milchpackungen verwendete Marke <UP»
(unterstellt, es sei eine Marke) mit den beiden kldgerischen Marken verwechslungsfzhig
im Sinne von Art.6 Abs.2 MSchG sei. Dies ist dann zu bejahen, wenun die Marke der
Beklagten sich von den beiden Warenzeichen der Klédgerin nach einer unter Beriick-
sichtigung des Gesamteindrucks vorgenommenen Vergleichung nicht hinreichend unter-
scheidet, so daB das Abnehmerpublikum irregefiihrt wird (Art.24 lit.a MSchG;
TROLLER, a.2.0., I, S.261). Dabei kommt es sowohl auf die klangliche als auch auf die
visuelle Wirkung der zu vergleichenden Zeichen an, wobel der ersteren das Hauptge-
wicht zugemessen werden muB}. Die Verwechslungsfiahigkeit kann auch darauf beruhen,
daB3 die Zeichen nach ihrem Inhalt und ihrer Idee, nach der durch sie ausgeldsten
Ideenassoziation verwechslungsfahig sind (vgl. TROLLER, a.a.O., I, S.2811%.).

Wie bereits ausgefiihrt, beruht die spezifisch kennzeichnende Wirkung der beiden
klagerischen Zeichen auf der Verbindung der an sich gemeinfreien Wérter «<SEVEN),
bzw. 75> und «UP>, die den Eindruck dieser Teile in den Hintergrund treten 14Bt. Dies
gilt vor allem fiir den klanglichen Aspekt. Dazu kommt hier aulerdem, dal3 die korrekte
Aussprache des Bestandteils <up> in den kligerischen Marken dem deutschen <ap> ent-
spricht, also in dem fiir die Beurteilung wesentlichen Vokal des einsilbigen Wortes voll-
kommen von demjenigen des beklagtischen Zeichens abweicht, welches je nachdem als
<up> oder «iip> ausgesprochen wird. Da die Kenntnis des Englischen in der Schweiz auch
in weniger gebildeten Konsumentenkreisen stark verbreitet ist und die Reklame der
Kligerin z.B. im Fernsehen unter Verwendung der englischen Aussprache ihrer Marken
erfolgt, kann nicht gesagt werden, das Publikum werde in der Regel den Bestandteil <up»
in den kldgerischen Marken und das Zeichen des Beklagten in gleicher Weise ausspre-
chen, bzw. als klanglich identisch im Ohr haben. Damit ist aber die Verwechslungs-
fahigkeit rein vom Klanglichen her auszuschliefen.

Auch visuell besteht diese Gefahr nicht, obwohl hier wegen der identischen Schreib-
weise des «up» die Aussage weniger eindeutig ausfallt. Immerhin fallt auf diesem Teilbe-
reich der vorherrschende Eindruck der Kombination doch noch stark genug ins Gewicht.
Auch visuell kommt in den Marken der Klidgerin dem Bestandteil <UP» nicht etwa ein
Hauptgewicht zu, so dafl auch unter diesem Aspekt eine deutliche und deshalb noch
hinreichende Unterscheidbarkeit der zu vergleichenden Zeichen der Parteien im Ge-
samteindruck festzustellen ist. Der visuelle Eindruck tritt im tbrigen an Wichtigkeit
gegeniiber dem klanglichen und assoziativen zuriick.

Assoziativ besteht vollends keine Verwechslungsgefahr zwischen «UP>, «<SEVEN UP»
und <7 UP>». Die beiden Zeichen der Kldgerin vermitteln in keiner Weise gleiche Vor-
stellungen wie das von dem Beklagten verwendete Zeichen iiber das dahinter stehende
Produkt, auch wenn angenommen werden mul}, daf} die tatsdchliche Bedeutung der
kligerischen Marken, der Name eines amerikanischen Kartenspiels, dem Publikum hier
unbekannt ist. Der Wortsinn der einzeluen Bestandteile der kldgcrischen Marken selbst
vermag ebenfalls keine Vorstellung in der Phantasie oder im Gedichtnis des Abnehmers
hervorzurufen, welche auf die Milchprodukte des Beklagten hinweisen kénnten. Die
Verwechslungsgefahr wird noch dadurch verringert, daB3 der Beklagte in der Regel nach
«UP> den ausgeschriebenen Vermerk <uperisiert> auf seinen Packungen anbringt.

¢) Die Kligerin beruft sich noch darauf, daB ein charakteristischer Bestandteil einer
Marke, welche aus mehreren Wértern zusammengesetzt sei, oder eine Silbe cines mehr-
silbigen Wortes nicht in andere Marken iibernommen werden diirfe. Dieser Auffassung,
welche in der bundesgerichtlichen Entscheidung BGE 82 1I 542 anklingt und a fortiori
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auch die Verwendung einer Silbe oder eines Wortes allein aus einer mehrsilbigen oder
aus mehreren Wortern bestchenden Marke ausschlosse, konnte in dieser behaupteten
Grundsitzlichkeit nicht beigepflichtet werden. Es muf} vielmehr ganz auf die Kenn-
zeichnungswirkung der einen Silbe oder des einen Wortes, welche bzw. welches in die
angefochtene Marke ibernommen wurde, fiir das Zltere Zeichen abgestellt werden. Je
schwiicher der fragliche Bestandteil in der dlteren Marke in Erscheinung tritt, desto eher
darf er in einer jingeren Marke, sei es allein oder als Teil, Verwendung finden. Die
bundesgerichtliche Rechtsprecchung stellt zu Recht auf den Gesamteindruck ab. Es wire
aber unlogisch, dies nicht auch dann zu tun, wenn ein nichtsignifikanter Teil einer
andern Marke verwendet wird. Im vorliegenden Falle steht auf Grund der fritheren
Darlegungen fest, daf3 der Bestandteil «UP» der kldgerischen Marken in keiner Weise
hervortritt, durch den Gesamteindruck der Marken vielmehr verdeckt ist. Seine Kenn-
zeichnungskraft innerhalb der Marken, wie auch allein, ist ausgesprochen gering. Die
Verwendung des nichtsignifikanten Markenbestandteils <UP» als neues Zeichen oder in
einem jiingeren Zeichen vermag deshalb keine Verwechslungsgefahr zu begriinden, so
daB seinem Gebrauch durch einen anderen Wettbewerber nichts entgegensteht.

Aus diesen Uberlegungen folgt, daf3 die Marken der Klidgerin mit dem Zweichen,
welches der Beklagte auf seinen Milchpackungen anbringt, nicht verwechselt werden
kénnen, selbst wenn anzunehmen wire, dal3 es sich beim Zeichen des Beklagten nicht
blo3 um die gemeinfreie Abkiirzung einer markenrechtlich nicht zu schiitzenden Be-
schaffenheitsangabe, sondern um ein Warenzeichen im Sinne des Gesetzes handle. Unter
diesen Umstinden bedarf es keiner weiteren Priffung der Produktengleichheit von Art.6
Abs. 3 MSchG. Unter markenrechtlichen Gesichtspunkten muf} der Klage auf jeden Fall
der Erfolg versagt bleiben.

3. Die Klidgerin ist ferner der Auffassung, dafl dem Beklagten die Verwendung der
Bezeichnung <UP» auf seinen Milchpackungen untersagt werden miisse, weil dadurch
der Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs erfiillt sei. Ob diese Auffassung zutreffe,
hingt davon ab, ob dem Beklagten wegen dieses Verhaltens ein MiB3brauch des wirt-
schaftlichen Wettbewerbs durch tduschende Mittel vorzuwerfen sei, welcher gegen die
Grundsétze von Treu und Glauben im wirtschaftlichen Verkehr verstieBe (Art. 1 UWG).
Die Kligerin hat sich nur auf diese Generalklausel des Gesetzes berufen. Sie fiirchtet ins-
besondere, da3 durch den Gebrauch der Bezeichnung «UP»> durch den Beklagten die
Individualisierungskraft ihrer Marken verlorengehen und diese so zu Sachbezeichnun-
gen degenerieren konnten. Thre auf diese Weise degenerierten Marken kénnten dann
nach ihrer Meinung ihrerseits als tduschend, weil auf die Beschaffenheitsangabe
cuperisiert» hinweisend, verboten werden.

Es kann dahingestellt bleiben, ob die Schaffung einer solchen Gefahr im vorliegenden
Falle als unlauter im Sinne des Wettbewerbsgesetzes angesehen werden miifite; denn
diese Gefahr besteht klarerweise nicht.

Soweit diesbeziiglich die Defensivmarke «UP> in Frage steht, hat die Kligerin kein
Recht, sich gegen eine Degeneration zu wehren; ein markenrechtlich nichtiges Zeichen
kann sich auf dem Umweg {iber den Wettbewerbsschutz in seiner Giiltigkeit verteidigt
werden. Auch im Bereich des Verbotes des unlauteren Wettbewerbes setzt tibrigens der
Schutz den Gebrauch voraus, welcher hier eben fehlt. Mit Bezug auf die beiden anderen,
gliltigen Marken der Klégerin hitte eine Entwicklung des Bestandteils <UP>» zu einer blo-
Ben Sachbezeichnung keine Wirkung, weil er praktisch keinen Einflul aufdie kennzeich-
nende Kraft der Gesamtmarken ausiibt und also bei einer Versachlichung auch keine
Verminderung der Individualisierungskraft der Marken der Kldgerin bewirken kann.
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Somit ist auch ein Vorwurf der Unlauterkeit gegeniiber dem Beklagten nicht am
Platze, so daf3 die Klage auch unter diesem Gesichtspunkt abzuweisen ist.»

Das Bundesgericht wies die Berufung der Klédgerin mit folgender Begriindung ab:

«1. Das Handelsgericht hat die Klage aus Markenrecht in erster Linie abgewiesen,
weil der Begriff cuperisierty, der fiir mittels eines besonderen Ultra-Hochtemperatur-
Erhitzungsverfahrens (UHT) haltbar gemachte Milch verwendet werde, sich zu einer
reinen Beschaffenheitsangabe entwickelt habe; er sei dem Milchkonsumenten ebenso
bekannt wie dem Fachmann, der mit den technischen Vorgidngen des UHT-Verfahrens
vertraut sei. Freilich kénnten nach der Gerichtspraxis Marken auch durch Anderungen
von Beschaffenheitsangaben gebildet werden, wenn die Bezeichnung dabei einen ge-
wissen originellen Charakter annehme. Das Zeichen «UP» auf den Packungen des Be-
klagten sei jedoch heute fiir alle Kunden und Milchkonsumenten eine geldaufige Abkiir-
zung fir die Beschaffenheitsangabe cuperisiert»; das treffe selbst auf die nicht deutsch-
sprachigen Landesteile zu, da die Abkiirzung in allen Landessprachen gleich laute.

a) Das Handelsgericht geht davon aus, dafl nach stindiger Rechtsprechung das
Markenrecht sich nur auf den markenméifigen Gebrauch eines Zeichens bezieht (BGE
88 II 34, 92 IT 261, 93 II 268/9) und daf} zu den als Gemeingut anzusehenden Zeichen,
die den Markenschutz nicht genieflen, insbesondere Beschaffenheitsangaben gehéren
(BGE 91 1 357,94 1 76, 951 478/9, 96 II 249; TroLLER, Immaterialgiiterrecht II,
2. Aufl. 8.347). Die Kligerin ficht diese Rechtsprechung nicht an, wendet jedoch ein,
die Firma A. AG in Bern sei Inhaberin der im schweizerischen Register eingetragenen
Marke «Uperisationy, die sie fiir das vom Handelsgericht erwidhnte besondere UHT-
Verfahren verwende und allen Lizenznehmern des Verfahrens zur Verfiigung stelle.
Deswegen sei die Marke aber nicht zum Freizeichen geworden, noch habe die Vorinstanz
dies ohne weitere Abkldrung annehmen diirfen. Es handle sich vielmehr um einen stell-
vertretenden Gebrauch durch die Lizenznehmer, der dem Markeninhaber anzurechnen
sel.

Der Einwand geht fehl. Es geht hier weder um das Wort noch um die Marke «Uperi-
sation>. Auch ist die Markeninhaberin A. AG nicht Partei in diesem Proze3, und die
Klédgerin ist nicht befugt, deren Markenrechte zu verteidigen (BGE 91 II 9, 93 II 55,
95 II 199). Dies ist auch der Berufung auf Art.5 MSchG entgegenzuhalten, aus dem
nach der Auffassung der Kligerin nicht nur die Berechtigung des ervsten Hinterlegers,
sondern als unwiderlegt gebliebene Vermutung auch die Giiltigkeit der hinterlegten
Marke abzuleiten sei. Der behauptete stellvertretende Gebrauch sodann scheidet schon
deswegen aus, weil der Beklagte die Marke «(Uperisation» nicht beniitzt.

Nicht gefolgt werden kann der Kldgerin ferner darin, daB sie die Ausdriicke «Uperi-
sation» und <uperisiert> einander gleichsetzt und letzteren ebenfalls als Marke ausgibt.
Im Schreiben der Firma D., K. & Cie. vom 10. April 1968 an Patentanwalt L., das der
Klage beigelegt wurde, heifit es zwar, die Marke <Uperisation» sowie <des marques
voisinesy> seien in der Schweiz bereits eingetragen. Mit Hinterlegungsdatum und
Registernummer genannt hat die Kligerin im Proze3 aber einzig die Marke «Uperisa-
tion>. Diese kennzeichnet zudem ein Verfahren, durch das der ihm unterworfenen Milch
bestimmte Eigenschaften, ndmlich Keimfreiheit und erhéhte Haltbarkeit verlichen
werden. Der Ausdruck <uperisiert> dagegen bezieht sich nicht auf das Verfahren, son-
dern auf das daraus hervorgegangene Milchprodukt, das keimfrei und ldnger haltbar,
d.h. uperisiert ist.

Nach dieser Unterscheidung gibt das Wort <uperisiert> aber eine bestimmte Be-
schaffenheit der Ware an, ist also Sachbezeichnung. DaB} der Beklagte dem Wort auf
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den Packungen ein eingekreistes R beiftigt, andert nichts; dieses Zeichen ist bloB ein
Hinweis auf das angewendete UHT-Verfahren. Ebensowenig hilft der Kligerin, daB
cuperisiert> an sich eine Phantasiebezeichnung ist. Das schlieBt nicht aus, daB das Wort
nach seinem Ursprung und Sinn als Sachbezeichnung gewertet wird, fithrt also nicht
notwendig zu einem Widerspruch (BGE 93 IT 57 Erw.c; vgl. ferner BGE 93 II 263 und
dort angefiihrte Urteile).

b) Eine andere Frage ist, ob die Phantasiebezeichnung <uperisiert> sich im Verkehr
als Beschaffenheitsangabe durchgesetzt hat und von den beteiligten Kreisen als solche
verstanden wird. Nach der Annahme der Vorinstanz trifft das zu, da diese Angabe auf
den Packungen heute dem Milchkonsumenten als Sachbezeichnung ebenso gelaufig sel
wie dem Fachmann. Diese Feststellung betrifft tatsdchliche Verhiltnisse und bindet da-
her das Bundesgericht (BGE 94 IT 47, 96 II 261). Das Handelsgericht fiigt bei, es ergebe
sich {ibrigens schon aus dem 1973 erlassenen Art.73 Abs.10 LMV, daBl das Wort
<uperisiert> eine Qualititsbezeichnung und somit gemeinfrei sei; denn nach dieser Be-
stimmung miisse Milch, welche einem Uperisationsverfahren unterworfen werde, ent-
sprechend bezeichnetsein (AS 1963 S.1151). Von cuperisiert» ist in Art. 73 Abs. 10 LMV
freilich nicht die Rede; die Bezeichnung ergibt sich aber aus den sinngemil3 anwend-
baren Vorschriften iiber <pasteurisierte> Milch (Art.73 LMV), die das Ergebnis eines
mit «Pasteurisierung> oder «Pasteurisation> benannten Verfahrens ist (AS 1954 S. 1356/7).

Bei dieser Sachlage ist die Annahme der Vorinstanz, die Phantasiebezeichnung <upe-
risiert> sel zur gemeinfreien Beschaffenheitsangabe geworden, nicht zu beanstanden. Sie
ist ein Rechtsschlull, der sich aus dem festgestellten Sachverhalt ergibt und dem bundes-
rechtlichen Begriff des gemeinfreien Zeichens im Sinne von Art.3 Abs.2 MSchG nicht
widerspricht. Dal} die beteiligten Kreise ihrerseits einen solchen SchluB zichen, wie die
Klagerin anzunehmen scheint, verlangt das Gesetz nicht. Es gentigt, dal3 sie ein be-
stimmtes Zeichen nicht oder nicht mehr als Hinweis auf die Herkunft der Ware auf-
fassen, sondern es tatsdchlich fiir einen Warennamen, eine Sachbezeichnung oder Be-
schaffenheitsangabe halten (vgl. BGE 93 IT 264 und dort angefiihrte Urteile). Entgegen
der Auffassung der Klagerin brauchte das Handelsgericht auch nicht zu priifen, ob alle
aus einem UHT-Verfahren hervorgegangene Milch als <uperisiert> bezeichnet werden
kann. Der Ausdruck <uperisiert> ist und bleibt Beschaflenheitsangabe jedenfalls fiir
Milch, die nach dem Uperisationsverfahren behandelt wird. Die Klagerin erklart iibri-
gens selber, in der Schweiz werde ausschlieBlich das Uperisationsverfahren angewendet.
Damit anerkennt sie, da3 zumindest in der Schweiz die Bezeichnung <uperisiert» auf alle
einem UHT-Verfahren unterworfene Milch zutrifft.

¢) Damit ist auch dem weiteren Einwand, die Buchstabengruppe «UP> konne als
Abkiirzung einer Phantasiebezeichnung selber wiederum nur eine solche Bezeichnung
sein, der Boden entzogen. Der erneute Hinweis auf das eingekreiste R sodann hilft der
Kl4gerin in diesem Zusammenhang ebenfalls nicht. Dieser Buchstabe gehort nach den
bei den Akten liegenden Musterpackungen der Beklagten nicht zur fettgedruckten Ab-
kiirzung, sondern zu dem in Kleinschrift gehaltenen <uperisiert>, und welche Bedeutung
ihm im Verhiltnis zu diesem Wort zukommt, ist bereits angefiihrt worden.

DaB durch Abkiirzung oder Anderung einer als Gemeingut anzusehenden Bezeich-
nung eine Marke gebildet werden kann, wie das Handelsgericht gestiitzt auf BGE 59 11
81/2, 70 T 198, 70 II 243/4 und 253 annimmt, wird von keiner Seite bestritten. Seine
Feststellung iiber den in allen Landesteilen bekannten Sinn der Abkiirzung <UP> ist
jedoch wiederum tatsdchlicher Art und daher fir das Bundesgericht verbindlich. Die
Kligerin meint freilich, es gehe nicht an, nur auf die Meinung der Kunden und Milch-
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konsumenten abzustellen. Nach der Rechtsprechung ist ein nicht oder nicht mehr als
Marke geschiitztes Zeichen indes schon dann Warenname, wenn nur ein bestimmter
Kreis, z. B. nur die Fachleute oder wie hier nur die Konsumenten, es allgemein zur Be-
zeichnung einer bestimmten Warenart verwenden (BGE 94 II 46, 96 IT 261).

Die Kligerin wendet ferner ein, das Zeichen «UP» sei eine Herkunftsangabe im er-
weiterten Sinn; der Beklagte habe es gewihlt um anzugeben, daB3 er nach dem A.-Ver-
fahren hergestellte Milch vertreibe; da es von keinem anderen Lizenznehmer verwendet
werde, sel es aber ein Kennzeichen seiner Produkte. Diese Einwendungen scheitern
schon an den gegenteiligen Feststellungen der Vorinstanz. Sie vertragen sich zudem nicht
mit Ausfithrungen in der Klageschrift, in der die Kligerin wiederholt einrdumte, der
Beklagte verwendet die Abkiirzung <UP> fur <uperisiert>. Aus zwei von der Kligerin
eingereichten Schreiben der Firma D., K. &. Cie an Patentanwalt I. ergibt sich ferner,
daB das von der A. geschaffenc Uperisations-Verfahren in der Praxis allgemein, von den
Beteiligten wie von der Kundschaft, UP-Verfahren genannt wird und da mehrere
schweizerische Firmen das Zeichen <UP) fiir Waren verwenden, die nach diesem Ver-
fahren behandelt sind. Hinzu kommt, da3 der Beklagte uperisierte Milch nicht blof3 ver-
treibt, sondern selber herstellt und daB er auf den Packungen — neben den Anschriften
<UP> und cuperisiert> — deutlich lesbar den Namen «M.» als Herkunftshinweis anbringt.

d) Ist eine Verletzung von Markenrechten der Kldgerin schon aus diesen Griinden zu
verneinen, so kommt nichts darauf an, ob das vom Beklagten verwendete Zeichen <UP»
sich von den Marken der Kldgerin geniigend unterscheidet oder leicht Anla3 zu Ver-
wechslungen geben kann (Art.6 Abs.2 MSchG). Es braucht auch nicht entschieden zu
werden, ob es sich bei den Erzeugnissen, welche die Parteien unter den streitigen Zeichen
herstellen und vertreiben, um gleichartige oder ginzlich verschiedene Waren handelt
(Art.6 Abs.3 MSchG).

2. Daf} die vom Beklagten verwendete Bezeichnung «UP> fir uperisierte Milch die
Markenrechte der Klidgerin nicht verletzt, schlieBt unlauteren Wettbewerb nicht ohne
weiteres aus. Dieser kann in Handlungen oder MaBnahmen bestehen, die vom Marken-
schutzgesetz nicht erfafit werden (BGE 92 II 265, 95 II 198, 97 II 83).

Zwei Unternehmen stehen nur dann miteinander im Wettbewerb, wenn sie sich mit
gleichartigen Waren oder Leistungen wenigstens teilweise um die gleiche Kundschaft
bemiihen (vgl. BGE 90 II 323f.). Ob die Voraussetzung der Warengleichartigkeit hier
erfillt sei, ist zweifelhaft, kann aber auch in diesem Zusammenhang offenbleiben, da die
Klage aus Wettbewerbsrecht so oder anders unbegriindet ist. Die Kldgerin beruft sich
einzig auf Art.1 Abs.1 UWG, der den MiBbrauch des wirtschaftlichen Wetthewerbs
durch tduschendc oder andere gegen Treu und Glauben verstoBende Mittel allgemein
verpdnt. Sie befiirchtet, dafl ihre Marken der Gefahr der VerduBerung ausgesetzt sind
und ihrerseits zu Sachbezeichnungen degenerieren, wenn der Beklagte das Zeichen «UP»
uneingeschrinkt zur Bezeichnung uperisierter Milch verwenden darf. Mit Bezug auf die
Wortmarke <UP» ist der Kligerin entgegenzuhalten, da8 sie diese, was unbestritten ist,
fiir sich allein nic gebraucht hat und die Unterlassung des Gebrauchs nicht zu rechtfer-
tigen versucht. Da der Gebrauchszwang gemafl Art.9 MSchG keine Ausnahmen fir
bloBe Defensivmarken zuld3t (BGE 57 II 610, 62 IT 62, 80 I 383), kann die Kligerin
sich auch auf dem Umweg iiber Art.1 Abs.] UWG nicht dagegen wchren, daf3 das
Zeichen <UP> vom Beklagten als Abkiirzung fiir die Beschaffenheitsangabe <uperisiert>
verwendet wird. Ebensowenig 148t sich sagen, die Verwendung des Zeichens versto3e
in bezug auf die beiden anderen Marken gegen Treu und Glauben. Das Handelsgericht
halt der Kldgerin mit Recht entgegen, daB3 die Marken «<SEVEN UP» und <7 up» nicht
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durch ihre Bestandteile, sondern als Einheiten kennzeichnende Kraft entfalten, die Ent-
wicklung des Zeichens «UP»> zu einer Sachbezeichnung ihre Unterscheidungskraft
folglich nicht beriihrt.»

MSchG Art.6, Deutsch-Schw. Abk. 1892 Art.5 Abs. 1

Die Marken « VIVIL» und « VICOL » haben keine hinreichende Unterschei-
dungskraft.

Einer deutschen Firma wird ein Gebrauch ihrer Marke in Deutschland gleich
angerechnet wie in der Schweiz, und zwar von dem Leitpunkt an, in dem die
Marke in der Schweiz hinterlegt ist.

Ausnahmsweise kann auch bei bisem Glauben des Inhabers der jiingeren Marke
dieser die Verwirkung des Klagerechies des dlteren Markeninhabers geltend
machen.

Les marques « VIVIL» et « VICOL » ne se distinguent pas suffisamment.
L’usage d’une marque en Allemagne par une maison allemande vaut usage en
Suisse, et cela dés Uinstant ou la marque est déposée en Suisse.
Exceptionnellement, le titulaire de mauvaise foi de la marque postérieure peut
également faire valoir la péremption du droit d’agir du titulaire de la marque
antérieure.

Urteil des Obergerichtes des Kantons Basel-Landschaft vom 21. Novem-
ber 1972 1.S. Vivil A. Miiller & Co. gegen Geroba AG (mitgeteilt von
RA Dr. Felix Thomann).

Aus den Erwdgungen:

1. Es steht fest, dal3 die beiden strittigen Marken «Vivil» und «Vivol» fir Waren
dhnlicher Art gebraucht werden. Beide dienen der Kennzeichnung von Bonbons. Die
Priifung der Verwechselbarkeit ist daher unerlaBlich. Nach der Praxis ist die Verwech-
selbarkeit von Marken nur dann zu verneinen, wenn sich die beiden Marken in wesent-
lichen Merkmalen unterscheiden (vgl. z.B. BGE 96 II 247f. und 255). Im vorliegenden
Fall unterscheiden sich diese nur durch den Vokal der Endsilbe. Dies verbirgt keine
hinreichende Unterscheidungskraft. Das Bundesgericht hat wiederholt in Fallen, wo das
einzige nennenswerte Unterscheidungsmerkmal in einem unterschiedlichen Vokal be-
stand, die Verwechselbarkeit bejaht. Dies galt z.B. fiir die Marken «Felina» und
«Florina» (BGE 88 II 465f1.), «Jora» und «Jura» (BGE 76 II 172f.), «Hero» und
«Coro» (BGE 52 II 15911.) sowie «Liliput» und «Soliput» (BGE 77 II 321). Gegen
eine hinreichende Unterscheidungskraft der beiden Marken spricht insbesondere auch,
daB es sich bei den unterschiedlichen Endsilben nicht um originelle Silben handelt, die
eine besondere Aussage zum Gegenstand haben, sondern daf3 diese als mehr oder weni-
ger alltigliche Endungen eines Markennamens anzusehen sind. Auffallend ist auch die
starke Ubereinstimmung im Schriftbild. Die Bejahung der Verwechselbarkeit durch das
Gericht ist daher unumginglich.



— 166 —

2. Es stellt sich nun die Frage, welchen der beiden Marken die Prioritit zukommt.
MaBgebend fir die Prioritdt nach schweizerischem Recht ist der Erstgebrauch der
Marke, nicht die Ersthinterlegung. Diese schafft nach Art.5 MSchG nur eine Vermu-
tung der Berechtigung, die durch Nachweis des fritheren Gebrauchs widerlegt werden
kann (vgl. TRoLLER, Immaterialgiiterrecht, Bd.I, S.322f., Davip, Kommentar zum
Markenschutzgesetz, N. 7ff. zu Art.5 MSchG, sowie die in diesen Werken zitierte zahl-
reiche Judikatur, ferner MarTER, Kommentar zum Markenschutzgesetz, S.95 (zu
Art.5 MSchG). Im vorliegenden Fall ist die klagerische Marke erstmals am 17. Januar
1924 in der Schweiz hinterlegt worden, wihrend die Hinterlegung der beklagtischen
Marke am 6. August 1969 erfolgte. Hinsichtlich des Gebrauchs hat die heutige Zeugen-
befragung beziiglich der beklagtischen Marke ergeben, da3 deren Verwendung schon
im Jahre 1937 erfolgte. Der Nachwelis einer noch fritheren Verwendung konnte nicht
erbracht werden. Da die Kligerin ihren Sitz in Deutschland hat, darf bei der Beurtei-
lung der Priorititsrechte nicht in erster Linie auf einen Vergleich des Zeitpunktes des
Verwendungsbeginnes der beiden Marken in der Schweiz abgestellt werden, sondern es
ist vielmehr Art.5 Abs. 1 des Ubereinkommens zwischen der Schweiz und Deutschland
betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892 zu
beriicksichtigen. Dieser hilt fest, daB3 die Rechtsnachteile, die die Gesetze der Vertrags-
staaten an den Nichtgebrauch einer Marke kniipfen, dann nicht eintreten sollen, wenn
der Gebrauch in dem Gebiet des andern Teils erfolgt. Praktisch bedeutet dies, dafl der
Klidgerin ein Gebrauch ihrer Marke in Deutschland gleich angerechnet wird wie in der
Schweiz und zwar erfolgt eine solche Anrechnung ab dem Zeitpunkt, in dem die Marke
in der Schweiz hinterlegt ist (TrROLLER, Immaterialgiiterrecht, Bd.I, S.335, MATTER,
Kommentar zum Markenschutzgesetz, S. 51, zu Art. ] MSchG). Entgegen der Auffassung
der Beklagten ist die im erwihnten Abkommen vorgesehene Anrechnung des Gebrauchs
in Deutschland nicht auf den Fali beschrinkt, in dem der deutsche Markeninhaber sich
gegen die Behauptung des Untergangs seines Rechtes zufolge Nichtgebrauchs wehren
mul, sondern dieser darf sich auch dann auf sie berufen, wenn er in der Kldgerrolle
Anspriiche gegen einen schweizerischen Markeninhaber durchsetzen muf3 (vgl. BGE 96
II 2541.). Da im vorliegenden Fall die klagerische Marke bereits seit 17. Januar 1924
in der Schweiz als internationale Marke eingetragen ist und in diesem Zeitpunkt auch
schon in Deutschland gebraucht wurde, kommt ihr gegeniiber der beklagtischen Marke
eindeutig die Prioritat zu. Der Anspruch der Klédgerin auf Léschung der beklagtischen
Marke ist daher gutzuheilen.

3. Die Beklagte macht schlieBlich noch geltend, da3 die Erhebung der Klage und ins-
besondere das Begehren, ihr den Gebrauch der Marke zu untersagen, RechtsmifSbrauch
im Sinn von Art.2 Abs.2 ZGB darstelle. Es trifft zu, da3 die Gerichtspraxis eine Ver-
wirkung des Klagrechts des dltern Markeninhabers unter gewissen Voraussetzungen
vorsieht. Auf diese Verwirkung kann sich der Gegner einer Klage in der Regel nur dann
berufen, wenn ihm in bezug auf die Beniitzung der gute Glaube zugebilligt werden kann
(BGE 73 II 192, 76 11 395). Ausnahmsweise gesteht die Praxis dem Inhaber der jiinge-
ren Marke das Recht, die Verwirkung des Klagrechtes des dlteren Markeninhabers
geltendzumachen, allerdings auch bei bésem Glauben zu, namlich dann, wenn dieser
wihrend sehr langer Zeit nicht einschreitet und fiir sein Untétigbleiben keine triftigen
Griinde anzufithren vermag (BGE 73 11 192f., 76 II 395, 81 II 290f.). Das Obergericht
hilt dafiir, daB3 im vorliegenden Fall die Berufung des Beklagten auf Rechtsmi3brauch
nicht gehért werden kann. Zunichst muf festgestellt werden, daB der Beklagten der
gute Glaube in bezug auf den Gebrauch ihrer Marke nicht zuerkannt werden kann.
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Der Eintrag der Marke « Vivil» bestand seit 17. Januar 1924. Es wire der Beklagten ohne
welteres zuzumuten gewesen, sich bei der Schaffung ihrer Marke « Vivol» beim schweiz.
Markenregister iiber die Existenz verwechselbarer Marken in ihrer Branche zu erkundi-
gen. Hitte sie dies getan, so hétte sie sicher von der Existenz der Marke «Vivil» er-
fahren, Es besteht aber auch kein Anlaf3, der Kligerin mit Hinweis auf einen von der
Beklagten mit viel Aufwand geschaffenen langjihrigen Besitzstand das Klagrecht zu
verweigern. Dieser Besitzstand darf trotz der relativ langen Benttzungsdauer nicht tiber-
schitzt werden, zumal deswegen nicht, weil die Beklagte es ja selber erst 1969 fiir notig
befunden hat, ithre Marke eintragen zu lassen. Dieser bis 1969 fehlende Eintrag 1403t
denn auch das langjdhrige Untatigbleiben der Klagerin ohne weiteres verstiandlich er-
scheinen. Es darf bei ihr als ausléindischen Firma keinesfalls unterstellt werden, daf3 sie
schon in einem fritheren Zeitpunkt von der Existenz der beklagtischen Marke Kenntnis
erhielt. Zumutbar war ihr die Kenntnis dieser Marke erst nach dem im August 1969
erfolgten Eintrag. IThr erstes Vorgehen gegeniiber der Beklagten datiert nun aber auch
knapp zwei Jahre nach diesem Zeitpunkt. Bei dieser Situation kann von einem iber-
méifligen Zuwarten der Klédgerin nicht die Rede sein. ...

MSchG Art. 6, 7% und 9

Ein Verband kann dasselbe Zeichen als Kollektivmarke fiir die Waren seiner Mit-
glieder und als Individualmarke fiir eigene Waren eintragen lassen. Gesetzlicher
Lweck und Gebrauch der Kollektivmarke.

Auf die Nichtigkeit einer Marke kann sich jedermann berufen, der ein schuitz-
wiirdiges Interesse hat. Das gilt auch fiir den Inhaber einer jingeren Marke, wenn
er vom Inhaber der nichtigen wegen Markenverletzung verfolgt wird; Rechtsfolgen.
Verwechselbarkeit zwischen der Individualmarke SILVA THINS und der
Kollektivmarke SILVA; ginzliche Warenverschiedenheit, Verstoff der Kollektiv-
marke gegen dltere Rechte Dritter?

Une collectivité peut faire inscrire le méme signe comme marque collective pour les
marchandises de ses membres et comme marque individuelle pour ses propres
marchandises. Ratio legis et usage de la marque collective.

Toute personne ayant un intérét digne de protection peut invoquer la nullité d’une
marque. Cela vaut ausst pour le titulaire d’une marque plus récente, s’il est
poursutvt pour violation du droit & la marque par le titulaire de la marque nulle;
conséquences juridiques.

Risque de confusion entre la marque individuelle SILVA THINS et la marque
collective SILVA; marchandises d’une nature totalement différente, violation par
la marque collective de drotts antérieurs de tiers?

BGE 99 II 104ff. rés. JT 1973 I 524, Urteil der I.Zivilabteilung des
Schweizerischen Bundesgerichts vom 3. April 1973 1. S. American Brands
gegen Silva-Verlag.
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A. Die Genossenschaft Silva-Verlag bezweckt, in Verbindung mit dem Verkauf der
von ihren Mitgliedern erzeugten Waren kiinstlerisch und erzieherisch wertvolle Bild-
werke herauszugeben und zu propagieren. Diese Werke bestehen aus den von ihr heraus-
gegebenen und verkauften Biichern und den in diese einzuklebenden Bildern, die sie in
Tausch gegen Gutscheine abgibt. Die Gutscheine, die sog. Silva-Bilderchecks, sind den
Erzeugnissen der Genossenschafter beigegeben. Die Genossenschaft gibt unter dem Titel
Silva-Revue oder Silva periodisch eine Druckschrift heraus, in der fiir die Bildwerke und
fir die mit Silva-Bilderchecks abgesetzten Waren geworben wird.

Am 26.April 1948 hinterlegte die Genossenschaft beim eidgendssischen Amt fir
geistiges Eigentum als Kollektivmarke das Wort SILVA. Dieses Zeichen ist fiir Nah-
rungs- und GenuBmittel sowie Seifenprodukte, d.h. fur Waren der internationalen
Klassen 3 und 29-34 bestimmt und wurde unter Nr. 131970 registriert und am 20. Mérz
1968 unter Nr.230479 erneuert.

Die Genossenschaft hinterlegte ferner am 5.Januar 1949, 18.Fcbruar 1959 und
5. August 1966 fiir den Gebrauch auf Biichern, Bildern und Gutscheinen zum Bezug von
Bildern, d.h. Waren der internationalen Klasse 16, verschiedene Individualmarken, die
alle unter anderem das Wort SILVA enthalten.

Dieses Wort kommt auch in verschiedenen vom internationalen Biiro oder vom eid-
genodssischen Amt registrierten Marken anderer Hinterleger vor, besonders in der
schweizerischen Wortmarke Nr.227189 SILVA THINS, die am 7.Juli 1967 von der
Firma The American Tobacco Company zum Gebrauch fiir Tabak und Tabakfabrikate,
einschlieBlich Zigaretten und Zigarren, d.h. fiir Waren der internationalen Klasse 34
angemeldet wurde.

B. Die Genossenschaft Silva-Verlag klagte im Herbst 1968 gegen die American
Tobacco Company, die heute American Brands Inc. heiBt, auf Ungiiltigerkldarung der
Marke Nr.227189 und auf Erlal} eines gerichtlichen Verbotes, die Bezeichnung Silva
Thins im Zusammenhang mit Tabak und Tabakfabrikaten ecinschlieBlich Zigaretten
und Zigarren, im geschiftlichen Verkehr, inbegriffen Korrespondenz und Werbung, in
der Schweiz zu beniitzen.

Die Beklagte beantragte die Abweisung der Klage und erhob Widcrklage auf Fest-
stellung der Nichtigkeit der Kollektivimarke Nr.230479 der Kligerin.

Das Handelsgericht des Kantons Ziirich hieB am 25.Mai 1972 die Klage gut und
wies die Widerklage mit der Begriindung ab, die Kollektivimarke der Kligerin konnte
nur fir nichtig erklart werden, wenn die Beklagte selber Inhaberin einer dlteren Marke
wire; das treffe nicht zu. Die Widerklage mii3te iibrigens selbst bei Beriicksichtigung
von Rechten Dritter abgewiesen werden, da die Giiltigkeit der Marke von keinem der
angerufenen Drittrechte beriihrt werde.

Die Beklagte fihrte gegen dieses Urteil kantonale Nichtigkeitsbeschwerde. Das
Kassationsgericht des Kantons Ziirich hiel sic am 15. November 1972 in dem Sinne gut,

daB es einen Teil der Eventualbegrindung des angefochtenen Urteils (Erwigungen IV
lit.d und f) strich.

C. Dic Beklagte hat gegen das Urteil des Handelsgerichtes auch Berufung eingereicht.
Sie beantragt, die Klage abzuweisen und in GutheiBung der Widerklage festzustellen,
daB die Kollektivmarke der Klédgerin nichtig sei.

Die Klidgerin beantragt, die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu
bestétigen.



— 169 —

Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

1. Die Beklagte berufti sich auf MAaTTER, Kommentar zum MSchG Art. 7bis Bem. IV 2
(S.135/136), wonach eine Marke selbst dann, wenn die Vereinigung selber einen Ge-
schiftsbetrieb fiihrt, nicht gleichzeitig als Individual- und als Kollektivmarke eingetra-
gen werden kénne.

Diese Auffassung, die in bezug auf das Warenzeichenrecht des Deutschen Reiches
z.B. auch von FINGER, Reichsgesetz zum Schutze der Warenbezeichnungen, 3. Auflage,
§ 24a Anm.6 lit.d und PiNzGER, Warenzeichenrecht, 2. Auflage, § 17 Anm.5 vertreten
wurde, ist bestritten. Davip, Kommentar zum MSchG, 2. Auflage, Art. 7bis N.8 Abs.2
fithrt aus, der Verband kénne einen eigenen Geschiftsbetrieb haben und die Marke
selber fithren; wenn sie nur fiir den Verbandsbetrieb bestimmt sei, liege keine Kollektiv-
marke vor; wenn sie dagegen vom Verband neben den Mitgliedern gefiihrt werde, handle
es sich um eine Kollektivmarke, fir deren Schutzumfang der Gebrauch durch die Mit-
glieder mit zu beriicksichtigen sei. Im deutschen Schrifttum sind z.B. Hacens, Waren-
zeichenrecht § 24a Anm.2 a.E. und TeTzNER, Kommentar zum Warenzeichengesetz
§ 17 N.13 und 14, der Meinung, der Verband koénne die Kollektivmarke (Verbands-
zeichen genannt) auch selber benutzen, wenn er einen eigenen Geschiftsbetrieb besitze.
ReMER/RICHTER, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 4.Auflage, Bd.1 S.593,
stehen offenbar auf dem gleichen Boden, wenn sie ausfiihren, der Verband allein diirfe
das Zeichen nicht benutzen, weil sonst kein eigentliches Verbandszeichen, sondern ein
Einzelzeichen vorliege. Bejaht man das Recht des Verbandes, die Kollektivmarke neben
den Mitgliedern mitzubenutzen, so ist damit allerdings noch nicht gesagt, dal3 er sie
auBler als Kollektivmarke auch als Individualzeichen fiir seinen eigenen Geschéfts-
betrieb emniragen lassen konne. BaumBacu/HerFErRMEHL, Wettbewerbs- und Waren-
zeichenrecht, 10. Auflage, § 17 WZG N. 3 nehmen auch das an. Sie sind der Auffassung,
wenn der Verband dasselbe Zeichen als Verbandsmarke fiir die Waren der Mitglieder
und als Individualmarke fiir eigene Waren eintragen lasse, entstinden zwei selbstindige
Zeichenrechte.

Dieses Vorgehen muf3 zul4ssig sein. Inhaber beider Zeichen, der Kollektivmarke und
der Individualmarke, ist der Verband. Dieser fiigt sich selber kein Unrecht zu, wenn er
ein und dasselbe Zeichen sowohl fiir die Waren der Mitglieder als auch fiir jene des
eigenen Geschifts eintragen 14B8t. Auch Interessen der Offentlichkeit werden dadurch
nicht verletzt, denn die Veroffentlichung beider Eintragungen macht die Rechtslage
erkennbar, und das Publikum erwartet nicht, daf3 die mit einer Kollektivmarke ver-
sehene Ware aus einem ganz bestimmten Betriebe stamme; es ist thm also auch gleich-
giiltig, wenn der Verband selber statt eines seiner Mitglieder sie herstellt oder verbreitet.
Das Argument Matters, die grundsitzliche Uniibertragbarkeit der Kollektivmarke
konnte zu uniiberwindbaren Schwierigkeiten und Widerspriichen fiihren, {iberzeugt
nicht. Wird die Individualmarke — mit dem Geschift des Verbandes (Art.11 Abs. 1
MSchG) - iibertragen, so kann der Bundesrat auch die Ubertragung der Kollektivmarke
auf den Erwerber bewilligen (Art. 7bis Abs. 3 MSchG). Unterbleibt die Ubertragung der
Kollektivmarke oder ist sie mangels Bewilligung nichtig, so befindet sich der neue In-
haber der Individualmarke in dhnlicher Rechtslage wie wenn er mit Bewilligung des
Verbandes sclber ein sich mit der Kollektivimarke deckendes Zeichen hitte eintragen
lassen. Ob die Individualmarke dann neben der Kollektivmarke fortbestehen kénne
oder wegen der « Ubertragung» nichtig geworden sei, mag offenbleiben; so oder anders
besteht kein Grund, dem Inhaber der Kollektiviarke zu verwehren, eine gleichlautende
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Individualmarke eintragen zu lassen und ihren Schutz fiir Waren aus dem eigenen
Geschiftsbetrieb so lange zu beanspruchen, als er Inhaber des Geschiftes und der
Individualmarke bleibt.

Ubrigens geht die Widerklage nicht auf die Nichtigerklarung der Individualzeichen
der Kldgerin aus, sondern nur auf Nichtigerkldrung ihrer Kollektivmarke. Diese aber
kann nicht dadurch nichtig geworden sein, daB3 die Kldgerin, nachdem sie am 26. April
1948 erstmals die Kollektivmarke hinterlegt hatte, am 5. Januar 1949 und spiter auch
noch Individualzeichen eintragen lieB3, die das Wort SILVA enthalten. Die Kollektiv-
marke vertragt sich mit diesen Zeichen um so mehr, als sie fiir Waren der Klassen 3 und
29-34 Schutz beansprucht, die Individualzeichen dagegen fiir Waren der Klasse 16
dienen. Nahrungs- und GenuBmittel sowie Seifenprodukte weichen ihrer Natur nach
im Sinne des Art.6 Abs.3 MSchG ginzlich von Biichern, Bildern und Gutscheinen zum
Bezug von Biichern ab.

2. Die Beklagte ist der Meinung, die Kollektivmarken sicherten dem Publikum zu,
daf die mit ihnen bezeichneten Waren der Verbandsangehérigen gewisse Eigenschaften
besiflen und der Verband sie fortlaufend kontrolliere. Diese angeblichen Giltigkeits-
voraussetzungen spricht sie der Kollektivinarke der Kligerin ab. Sie macht geltend, die
Kléagerin habe hinsichtlich der von ihren Mitgliedern vertriebenen Waren keinerlei
Kontroll- und Weisungsrecht; ihre Statuten entspriachen den gesetzlichen Anforderun-
gen nicht.

Gemil Art.7bis Abs. 1 MSchG soll die Kollektivmarke zur Kennzeichnung der von
den Mitgliedern der Vereinigung erzeugten oder in den Handel gebrachten Waren
dienen. Sie ist wie die Individualmarke (Art.1 Ziff.2 MSchG) ein Mittel, um die Her-
kunft der Ware festzustellen oder sie von anderen Waren zu unterscheiden. Wihrend die
Individualmarke die Herkunft des Erzeugnisses aus dem Geschift des Markeninhabers
oder aus dem Geschift eines mitihm eng verbundenen Erzeugers oder Hindlers (Art. 6bis
MSchG) andeutet, weist jedoch die Kollektivmarke darauf hin, dafl die Ware aus einer
bestimmten Gruppe von Geschiéften stamme, namlich aus einem der von den Mitglie-
dern der Vereinigung gefiihrten. Ist die Vereinigung Inhaberin mehrerer Kollektiv-
marken — was z.B. Hacens, Warenzeichenrecht § 24a Anm.2 und RemMeR/RICHTER
§ 17ff. WZG N.6 als zulissig erachten —, so kénnen sie der Unterscheidung der Gattun-
gen der von den Mitgliedern erzeugten oder vertricbenen Waren dienen, womit sie zu-
gleich auch wieder auf die Herkunft aus dem Kreise dieser Mitglieder hinweisen.

In diesen Funktionen erschépft sich der vom Gesetz vorgeschricbene Zweck der
Kollektivmarken. Art.7bis verlangt nicht, diese miiten im Publikum weitere Vorstel-
lungen erwecken. In der Regel sucht zwar die Markeninhaberin solche zu férdern. Ob
ihr an einer Nebenvorstellung gelegen ist und welchen Inhalt diese haben solle, kann sie
aber frei bestimmen. Sie darf mit der Kollektivmarke Aussagen tiber die Giite der Ware,
tiber Fabrikationsvorginge, tiber den geographischen Herstellungsort oder iiber irgend-
welche andere Sachverhalte anstreben, die dem Absatz der Erzeugnisse ihrer Mitglieder
forderlich sein kénnen (Kusri, Der Schutz von Kollektivmarken, Mitteilungen der
Schweizergruppe der internationalen Vereinigung fiir gewerblichen Rechtsschutz I1I
S.199; MATTER Art. 7bis Bem. IT {S.132]; Marter, SJK 1022 S.1; Panup, La marque
collective en Suisse et 4 I’étranger, Thése Lausanne 1940 S.25fT.; KrneTa, Wesen, In-
haber und Ubertragung der Kollektivmarke, Diss. Bern 1961 S.24; Baumann, Das
schweizerische Ursprungszeichen, Diss. Bern 1953 S.70f.; BENKENDORFF, in Gewerb-
licher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] 1952 S.3; Remer/RicHTER § 17ff.
WZG N.1 und 3 Abs.4; von GamM, Warenzeichengesetz § 1 N.4, § 17 N.5, 6 und 17;
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Terzner § 17 N.9). Die erwdhnten Nebenzwecke sind aber nicht Voraussetzung der
Giiltigkeit der Kollektivmarke (TROLLER, Immaterialgiiterrecht, 2.Auflage, Bd.II
S.755f.; ELFRIEDE GRrROGG, Begriff und Wesen der Kollektivmarke, Diss. Bern 1955
S.95). Die Auffassung, wonach das Kollektivzeichen auf Eigenschaften der Ware hin-
weisen miisse und das Recht an ithm nur entstehen koénne, wenn das Publikum iiber
seinen Sinn aufgeklirt werde (Davip Art. 7Pis N.8-10; vgl. auch MaTTER, Komm. S. 133
und SJK 1022 S.1 Ziff. 2; BAumaNnN a.a.0. ; EGGER, Schweiz. Mitteilungen tuiber gewerb-
lichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1962 S.101; Rose ScHNAUFER, Die Wahrung
offentlicher Interessen bei der gesetzlichen Regelung der Fabrik- und Handelsmarken,
These Neuchatel 1957 S.111{F), hilt nicht stand. Art.7bis Abs.5 MSchG gibt zwar
jedem Interessenten das Recht, auf Loschung der Kollektivmarke zu klagen, wenn deren
Inhaberin duldet, daf sie in einer ihrer Zweckbestimmung zuwiderlaufenden oder zur
Irrefithrung des Publikums geeigneten Weise benutzt wird. Das heil3t aber nur, die
Inhaberin diirfe eine solche Benutzung nicht dulden. Damit ist nicht gesagt, das Zeichen
sei schon nichtig, wenn die Vereinigung es nicht einem besonderen auBerhalb der ge-
setzlichen Erfordernisse liegenden Zwecke (Hinweis auf die Giite der Waren, deren
geographische Herkunft usw.) gewidmet hat, oder wenn die Statuten verschweigen,
welchen Zweck sie mit dem Zeichen verfolgt und mit welchen Mitteln sie mibrauch-
liche Verwendungen der Marke verhindern will. Art.6 Ziff.5 lit.c MSchV verlangt
denn auch nicht, daB sie sich bei der Hinterlegung der Kollektivmarke hieriiber aus-
weise, besonders durch Einreichung der Statuten.

Die Behauptung der Beklagten, die Kligerin habe hinsichtlich der von ihren Mit-
gliedern vertriebenen Waren keinerlei Kontroll- und Weisungsrecht, ihre Statuten ent-
sprichen den gesetzlichen Anforderungen nicht, kann daher nicht zur Gutheiflung der
Widerklage fithren. Die Beklagte hitte vielmehr nachweisen miissen, daf3 die Kligerin
eine dem Zweck der Kollektivmarke SILVA widersprechende oder die Irrefithrung des
Publikums erméglichende Verwendung des Zeichens dulde. Sie behauptet indessen
nicht, das treffe zu.

3. Der Kassationshof hat dem hinterlegten Kollektivzeichen einer Genossenschaft,
das auf gewissen Waren angebracht wurde, um kenntlich zu machen, dal3 sie den von
der Genossenschaft vorgeschriebenen Verkaufsbedingungen unterstinden, die Natur
einer Marke abgesprochen. Er hat die Auffassung vertreten, eine Marke habe nicht dazu
zu dienen, reglementierte Erzeugnisse von nicht reglementierten zu unterscheiden, son-
dern solle die Waren der Verbandsmitglieder von denen anderer Gewerbetreibender
abgrenzen (BGE 52 I 192ft.).

Dieses Urteil stammt aus der Zeit, als das Markenschutzgesetz den Art. 755 noch nicht
enthielt und die Zulissigkeit von Kollektivmarken sich nur aus alt Art. 7 Ziff. 3 ergab.
Es wurde kritisiert (La Propriété industrielle 1934 S.64). Es braucht dazu nicht Stellung
genommen zu werden. Die Beklagte behauptet nicht, das Zeichen Nr.230479 diene
einer Kontrolle iiber die Einhaltung von Verbandsvorschriften. Die Kligerin will mit
ihm kundgeben, daB3 die Ware von einem ihrer Genossenschafter stammt und derselben
folglich Gutscheine fiir Silva-Bilder beigegeben sind. Der Hinweis auf die Herkunft von
einem Mitglied der Vereinigung entspricht dem gesetzlichen Zweck der Kollektiv-
marken, und die Anspielung auf die Beigabe von Gutscheinen fiir Silva-Bilder als Teil
der Leistung des Genossenschafters ist ein Nebenzweck, der mit einer solchen Marke ver-
folgt werden darf. Die Beklagte bringt hiegegen nichts vor.

4. Wenn die Kollektivmarke von den Mitgliedern der Vereinigung wéhrend drei
aufeinanderfolgenden Jahren nicht gebraucht wird, ohne daf3 die Unterlassung hin-
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reichend gerechtfertigt werden kénnte, kann der Richter das Zeichen auf Klage einer
interessierten Partei 1schen lassen (Art.9 Abs.1 und 2 MSchG). Unter dem Gebrauch
ist der markenmiBige zu verstehen, d.h. das Anbringen des Zeichens auf Erzeugnissen,
fir die es bestimmt ist, oder auf der Verpackung solcher Erzeugnisse (Art.1 Ziff.2
MSchG). Wie das Gesetz nicht verlangt, da3 der Gebrauch ununterbrochen und auf
allen vom Berechtigten in Verkehr gebrachten Waren stattfinde, ist auch nicht nétig,
daB alle der Vereinigung angehérenden Hersteller oder Handler die Marke — ohne drei-
jahrigen Unterbruch — gebrauchen. Es geniigt, wenn einzelne sie verwenden und nicht
wahrend drei aufeinanderfolgenden Jahren jeglicher Gebrauch durch Mitglieder der
Vereinigung aufhort.

Die Beklagte vertritt nicht eine abweichende Auffassung. Sie bringt nur vor, die Ge-
nossenschafter hitten dic Kollektivmarke nie zur Kennzeichnung ihrer Waren ge-
braucht; das Zeichen SILVA diene blof3 der Kennzeichnung und dem Vertrieb der
Bilder der Klédgerin.

Das trifft nicht zu. Das Handelsgericht stellt nicht nur fest, daf3 verschiedene Ge-
nossenschafter die Bildergutscheine auf Verpackungen von Erzeugnissen, die auf der
Warenliste der Kollektivmarke stehen, aufdrucken, sondern auch, daf3 in den meisten
Fillen, in denen das nicht geschicht, die Bildergutscheine der Ware vielmehr beigelegt
werden und von aufen nicht sichtbar sind, die Verpackungen doch das Zeichen SILVA,
gewdhnlich in der Form des sogenannten Silva-Signets, tragen. An diese Feststellung,
die das Handelsgericht durch Anfithrung mehrerer aktenmiBig belegter Beispiele stiitzt,
ist das Bundesgericht gebunden (Art.63 Abs.2 OG). Sie wird nicht dadurch erschiittert,
dafl die der Kligerin als Genossenschafterin angehérende Chocoladefabrik Lindt &
Spriingli A.G. am 12.Februar 1954 eine Wort/Bild-Marke SILVA hinterlegte und sie
auf gewissen Erzeugnissen gebraucht haben soll. Das Handelsgericht sieht den Gebrauch
der Kollektivmarke der Kldgerin ausschlieBlich in anderen Sachverhalten. Aus seiner
Feststellung ergibt sich, daB dieses Zeichen im Kreise der Genossenschafter in der vom
Gesetz gewollten Weise gebraucht wird. Ob, wie das Handelsgericht annimmt, auch im
Aufdrucken der Bildergutscheine auf die Verpackungen ein Gebrauch der Kollektiv-
marke liegt, weil die Gutscheine das Wort Silva mitenthalten, kann dahingestellt
bleiben.

5. Das Handelsgericht widerspricht der vom Bundesgericht seit langem vertretenen
Auffassung, wonach jedermann, der ein schutzwiirdiges Interesse hat, sich klage- oder
einredeweise auf die Nichtigkeit einer gegen Art.6 MSchG verstoBenden Marke berufen
kann, besonders auch der Inhaber einer jiingeren, wenn er vom Inhaber der nichtigen
wegen Markenrechtsverletzung verfolgt wird (BGE 90 II 47 und dort erwihnte
Urteile, ferner BGE 91 IT 5, 95 IT 360, 96 II 407).

Die Uberpriifung dieser Rechtsprechung ergibt was folgt:

a) Es kommt nicht darauf an, ob man nur dic von Amtes wegen zu léschenden
Marken (Art. 16b Abs.1 MSchG) als nichtig, die bloB auf Klage hin zu léschenden
dagegen nur als ungiiltig bezeichnet, denn diese Unterscheidung sagt nichts dariiber
aus, wer berechtigt sei, sich durch Klage oder Einrede auf die Ungiiltigkeit zu berufen.

b) Art.27 Ziff. 1 MSchG, wonach der getduschte Kdufer und der Inhaber der Marke
Zivil- oder Strafklage anstrengen kénnen, regelt die Klagerechte nicht abschlieBend.
Diese Bestimmung betrifft nur den Fall der Markenrechtsverletzung. Das Recht, sich
klage- oder einredeweise auf Mingel einer Marke zu berufen, wird von ihr nicht erfal3t.
So ist z.B. die Befugnis, dem Inhaber einer Marke vorzuhalten, sie sci wihrend drei
aufeinanderfolgenden Jahren ohne zureichenden Grund nicht gebraucht worden und
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daher zu loschen, in Art.9 Abs. 1 MSchG geregelt, und zwar in dem Sinne, daB jede
«intcressierte Partei» die Losungsklage erheben kann. Interessiert ist z.B. der Inhaber
einer jingeren Marke, der wegen angceblicher Verletzung einer nichtgebrauchten dlteren
verfolgt wird.

Man kann zwar argumentieren, dieser Sonderfall werde von Art.27 Ziff.1 ebenfalls
erfaBBt, denn der Inhaber einer jiingeren Marke sei auch Markeninhaber im Sinne dieser
Bestimmung. Dann ist dassclbe aber auch vom Inhaber einer jliingeren Marke zu sagen,
welcher der idlteren einen anderen Mangel als den bloBen Nichtgebrauch vorwirft, ins-
besondere vorbringt, sie sei mit einem noch ilteren Zeichen verwechselbar. Zudem geht
Art.9 Abs. 1 auch so noch iiber Art.27 Zifl. 1 hinaus, indem cr das Klagerecht nicht nur
dem Inhaber einer Marke, sondern jedermann zuspricht, der ein Interesse hat.

Ein von Art.27 Ziff. 1 nicht erfa8tcs Klagerecht fiir jeden Interessierten ist auch im
bereits erwiithnten Art. 7Pis Abs.5 vorgesehen.

¢) Die Auffassung, nur der prioritatsberechtigte Inhaber einer Marke sei legitimiert,
ciner andercn Ungiiltigkeit wegen Verwechsclbarkeit vorzuwerfen, wire vertretbar
wenn Markeninhaber sich in gleicher Stellung befinden wie Inhaber eincr Sache und
daher allein zu entscheiden hétten, ob sie Eingriffe in ihr Recht dulden oder verbieten
wollen. Das Recht an einer Marke kommt indes nicht dem Eigentum an einer Sache
gleich. Marken diirfen nur insoweit geschaffen werden, als das Interesse anderer, ihrer-
seits Marken zu fithren, und das Interesse des Publikums, nicht getduscht zu werden, es
erlauben. Wer dic Schranken iiberschreitet, mul3 durch jeden, dessen Interesse dadurch
verletzt wird, durch Klage oder Einrede zur Ordnung gewiesen werden kénnen. Es ent-
spricht eincm allgemeinen Grundsatz der Rechtsordnung, daB jedes schutzwiirdige
Interesse durch Klage oder Einrede durchgesetzt werden darf. Im Markenrecht ist er in
Art.9 Abs.1 und 795 Abs.5 ancrkannt. Diese Bestimmungen sind als Ausdruck eines
allgemeincn Prinzips sinngemil auf alle Fille anzuwenden, in denen jemand durch eine
ungiiltige Marke in seinen berechtigten Interessen verletzt wird. Auf ithren Grund-
gedanken kann sich insbesondere berufen, wer als Inhaber ciner jiingsten Marke, die
sich mit der dltesten vertrdgt, vom Inhaber einer mittleren, von der das gleiche nicht
gesagt werden kann, wegen Markenrechtsverletzung angegriffen wird. Er befindet sich
in dhnlicher Lage wie jemand, der vom Inhabcr eines nichtigen Patentes wegen Patent-
verletzung belangt wird. Nicht nur der Inhaber eines priorititsberechtigten Patentes
kann sich auf die Nichtigkeit des jiingercn berufen, sondern jedermann, der ein Interesse
nachweist (Art.28 PatG), besonders wer angeblich das jiingere verletzt hat.

d) Diirfte der durch die mittlere Marke behinderte jiingere Hinterleger sich nicht auf
ihre Ungiiltigkeit berufen, so bliebe das Verbot der Fithrung gleicher oder verwechsel-
barer Marken immer dann toter Buchstabe, wenn der Inhaber der iltesten Marke sich
gegen die mittlere nicht wehrt. Denn das Klagerecht des getiuschten Kéufers braucht
praktisch nicht gefiirchtet zu werden. Es geht nur auf Schadencrsatz, weil der Kédufer an
der Loschung der Marke nicht mehr interessiert ist, nachdem er die Tauschung entdeckt
hat (BGE 73 II 190). Selbst auf Ersatz des Schadens klagt der Kaufer meistens nicht;
ein solcher ist gewshnlich nicht nachweisbar oder zu geringfiigig. Ohne das Klage- und
Einrederccht anderer Interessierter konnten die Hinterleger gleicher oder verwechsel-
barer Marken ungestért die gegenseitige Duldung ihrer Zeichen vereinbaren.

Solche Vereinbarungen vertragen sich mit dem Interesse des kaufenden Publikums
nicht. Sie widersprechen dem Sinn, den die Marken als Zeichen zum Nachweis der Her-
kunft oder zur Unterscheidung von Waren haben. Thre Unzuldssigkeit ergibt sich nicht
nur aus Art.6, sondern klar auch aus Art.6b8 MSchG, der nur wirtschaftlich eng mit-
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einander verbundenen Produzenten oder Hindlern die Fithrung gleicher oder ver-
wechselbarer Marken erlaubt. Ohne das Klagerecht interessierter Dritter konnten diese
Bestimmungen nicht durchgesetzt werden, denn das Amt fir geistiges Eigentum darf
keine Marke wegen Verwechselbarkeit zuriickweisen (Art.13 Abs.2 MSchG, Art.11
MSchV), noch hat es sie darauf hin zu priifen, ob der Anmelder mit dem Hinterleger
gleicher oder dhnlicher ilterer Zeichen wirtschaftlich eng verbunden sei (vgl. Art.6
Ziff.5 MSchV).

Auch der Sperrfrist des Art. 10 MSchG kann nur Nachachtung verschaflt werden,
wenn jeder an ihrer Einhaltung Interessierte klageberechtigt ist. Sie steht der Eintragung
der Marke nicht im Wege. Ein Klagerecht des fritheren Hinterlegers wiire zu verneinen,
wenn man beim Wortlaut des Art. 27 Ziff. | MSchG stehenbliebe, denn der Hinterleger
der geloschten Marke ist nicht mehr deren Inhaber. Zudem ist der frithere Inhaber in
der Regel nicht geneigt zu klagen, denn er hat sein Geschift aufgegeben oder fithrt die
Waren, auf denen er frither die Marke gebrauchte, nicht mehr.

€) GemiB Botschaft vom 20.September 1937 hielt der Bundesrat Art.6bs MSchG
fir noétig, damit Dritte die verwechselbaren Marken wirtschaftlich eng verbundener
Produzenten oder Hindler nicht anfechten kénnten (BBI 1937 I1T 109f.). Er ging also
wie die bundesgerichtliche Praxis davon aus, Dritte seien klageberechtigt. Die Bundes-
versammlung muB} gleicher Meinung gewesen sein, sonst hitte sie dieses Klagerecht aus-
driicklich ausgeschlossen. Dem kann nicht entgegengehalten werden, sie habe damals
nur dem Gebot des Art.5 lit. G Abs.3 PVUe, Konzernmarken zu schiitzen, nachkom-
men wollen. Sie war frei, weiter zu gehen. Sie hitte z. B. Vereinbarungen unter Produ-
zenten oder Héndlern iiber die Fithrung gleicher oder verwechselbarer Marken schlecht-
hin zulassen kénnen, womit sie zugleich auch das erwihnte Gebot beachtet hitte. Indem
sie nicht so weit ging, bekundete sie, dal3 das Recht zur Fithrung gleicher oder ver-
wechselbarer Marken auf gleichartigen Waren nicht von Vereinbarungen oder auch
blo3 vom passiven Verhalten des Priorititsberechtigten abhingt, sondern wirtschaftlich
enge Verbundenheit der Hinterleger voraussetzt.

f) Es wire unhaltbar, dem Inhaber der jingsten Marke die Berufung auf die Un-
giiltigkeit der mittleren selbst dann zu verwehren, wenn die jungste sich mit der dltesten
eines Dritten vertrigt, die mittlere dagegen nicht. In einem solchen Falle ist nicht der
giiltigen jiingsten, sondern der ungiiltigen mittleren der Rechtsschutz zu verweigern.

Nur wenn auch die jiingste mit der &ltesten verwechselt werden kann und folglich
auch die jiingste ungiiltig ist, kann ihr Inhaber nicht legitimiert sein, sich auf die Un-
giiltigkeit der mittleren zu berufen. In BGE 52 II 407f. wurde denn auch ein Wider-
klagebegehren auf Loschung mit der Begriindung abgewiesen, dem Widerkldger fehle
ein schutzwiirdiges Interesse an der Léschung der Marke des Widerbeklagten, da auch
bei GutheiBung der Widerklage immer noch die identischen Zeichen des Dritten be-
stinden. Auch Merz, Art.2 ZGB N. 360, hilt unter solchen Umstinden das Loschungs-
begehren des Widerklidgers fiir rechtsmiBbrauchlich. In der Tat folgt aus Art.2 ZGB,
daB die Ungiiltigkeit der eigenen Marke das Interesse, einer andern Ungtiltigkeit vorzu-
werfen, schutzunwiirdig macht. Das muf3 sich aber nicht nur der Inhaber der jingsten
Marke, der in der Rolle des Widerkl4gers steht, sondern auch der klagende Inhaber der
mittleren Marke sagen lassen. Da beide Zeichen ungiiltig sind, ist in einem solchen Falle
sowohl die Klage als auch die Widerklage abzuweisen.

Daf3 damit zwei verwechselbare Marken eingetragen bleiben, ist entgegen der Auf-
fassung von KumMer, ZBJV 1967 S. 156 ff. und 1972 S.140fF., kein geniigender Grund,
die eine trotz ihrer Ungiiltigkeit zu schiitzen nur damit die Léschung der anderen ange-
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ordnet werden kann. Da das Gesetz das Amt fiir geistiges Eigentum weder verpflichtet
noch berechtigt, die Eintragung verwechselbarer Marken zu verweigern, findet es sich
damit ab, daB solche eingetragen werden und eingetragen bleiben, solange kein durch
cin schutzwiirdiges Interesse Legitimierter auf Léschung klagt. Diesem Zustand ist nicht
dadurch abzuhelfen, daf3 dem Inhaber eines ungiiltigen Zeichens ein Klagerecht einge-
raumt wird. Es ist vorzuziehen, den Inhabern beider ungiiltigen Zeichen den Rechts-
schutz zu verweigern. Wenn sie nicht arglistig auf T4duschung des Publikums ausgehen,
werden dadurch beide veranlat, von der weiteren Fithrung ihrer Zeichen abzusehen.
Wiirde die mittlere Marke geschiitzt, so kénnte und wiirde ihr Inhaber sie ungeachtet
ihrer Verwechselbarkeit weiter gebrauchen, und sie mii3te auch in Zukunft geschiitzt
werden, solange nicht der Hinterleger der dlteren dritten Marke klagt. Die Verweige-
rung des Rechtsschutzes kann auch vorbeugend wirken, indem sie davon abhalt, ver-
wechselbare Marken in der Hoflnung oder mit der GewiBheit eintragen zu lassen, der
Hinterleger des dlteren Zeichens werde sie nicht anfechten.

g) Wenn der Inhaber der jiingsten Marke ein schiitzenswertes Interesse hat, die
mittlere wegen Verwechselbarkeit mit der &dltern eines Dritten anzufechten, kann ihm
entgegen der Auflassung der Klidgerin und des Handelsgerichtes auch nicht entgegen-
gehalten werden, der Dritte habe durch lange Untitigkeit auf die Wahrung seiner
Rechte endgiiltig verzichtet oder diese gemiB Art.2 ZGB verwirkt. Ein Berechtigter
kann nur auf das eigene Klagerecht verzichten und nur dieses verwirken, nicht auch die
Klagerechte anderer Interessierter. Durch sein Verhalten wird die Marke nicht fiir jeder-
mann giiltig. Will der Inhaber der &dltesten Marke die Konvaleszenz des mittleren
Zeichens erméglichen, so hat er jene 1oschen zu lassen. Solange die ilteste registriert ist
und so gebraucht wird, wie Art.9 MSchG es verlangt, kann die mit ihr nicht zu verein-
barende mittlere nicht giltig werden. Art.2 ZGB dndert nichts. Dadurch, daB die Klage
eines wihrend langer Zeit untitig gebliebenen Dritten allenfalls rechtsmiBbrauchlich
wire, steht noch nicht fest, dal auch die Klage des Inhabers der jiingsten Marke gegen
Treu und Glauben verstoBe. Die Voraussetzungen des RechtsmiB3brauchs beurteilen
sich fiir jeden Interessierten nach den besonderen Umstinden, unter denen er seine
Klage oder Einrede erhebt, unabhingig davon, wie Dritte sich verhalten haben.

6. Die Beklagte bestreitet, daB ihre Marke die Rechte der Kldgerin aus der Kollektiv-
marke verletze. Sie macht geltend, Tabak und Tabakfabrikate, einschlieflich Zigaretten
und Zigarren, fiir welche die Marke SILVA THINS bestimmt ist, wichen ithrer Natur
nach von den mit der Kollektivmarke versehenen Waren géinzlich ab.

Die Kollektiviarke wurde unter anderem auch zum Gebrauch auf Waren der inter-
nationalen Klasse 34, d.h. auf Rohtabak, Tabakfabrikaten, Raucherartikeln und
Streichhélzern hinterlegt. Wie das Handelsgericht feststellt und unbestritten ist, hat aber
noch kein Mitglied der Kligerin sie auf solchen Erzeugnissen verwendet. Die Hinter-
legung fiir Waren der Klasse 34 hat also reinen Defensivcharakter und muB daher bei
Beurteilung der Frage der ginzlichen Warenverschiedenheit auBer Betracht bleiben
(BGE 53 II 362, 56 II 464, 62 11 61f,, 80 I 383, 98 Ib 185 Erw. 3).

Auf die Zugehérigkeit zur gleichen Warenklasse kommt es indessen nicht entschei-
dend an (BGE 96 IT 260). Wenn das vorgehende Zeichen eine Kollektivmarke ist, kann
die ginzliche Warenverschiedenheit nicht wie bei Individualmarken (BGE 87 II 108f.,
96 11 259) davon abhangen, ob die verwechselbaren Zeichen auf Herkunft aus ein und
demselben Betriebe schlieBen lassen, denn die Kollektivmarke sagt tiber die Herkunft
aus einem bestimmten Betriebe nichts aus; sie weist auf die Herkunft aus einer ganzen
Gruppe von Geschiften hin. Entscheidend ist, ob ihre Nachmachung oder Nachahmung
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den Kaufer auf den Gedanken bringen kann, die Ware stamme aus dieser Gruppe und
habe folglich die gleiche Eigenschaft wie die mit der Kollektivmarke versehenen Erzeug-
nisse. Nur wenn die Natur der Ware eine solche Irrefithrung mit Sicherheit ausschlieB3t,
weicht die mit der Individualmarke versehene Ware im Sinne des Art.6 Abs.3 ginzlich
von den mit der Kollektivmarke versechenen Erzeugnisse ab.

Die Beklagte geht daher fehl, wenn sie ihre Marke mit dem Einwand verteidigt,
niemand kommt auf den Gedanken, die Hersteller von Kaffee, Bonbons, Mineralwas-
sern und dgl. erzeugten auch Tabakwaren. Entscheidend ist, ob die Marke SILVA
THINS auf Tabakwaren den Eindruck erwecken kann, die Hersteller oder Handler
dieser Waren seien Genossenschafter der Klagerin und legten ihren Erzeugnissen Silva-
Bilderchecks bei. Dieser Eindruck wird durch die Natur der Ware nicht mit Sicherheit
ausgeschlossen, da Tabakwaren wie Schokolade, Bonbons, Kaftlee und andere von den
Mitgliedern der Klédgerin vertriebene Dinge Genuf3mittel sind und oft an den gleichen
Verkaufsstellen angeboten werden. Daf3 der Zweig der Tabakindustrie angeblich straff
organisiert ist und die Herstellung von Tabakwaren besonderer Voraussetzungen be-
darf, dndert nichts, ebensowenig der Umstand, dal3 die Genossenschafter der Klédgerin
ihre Waren aufler mit der Kollektivimarke auch noch mit Individualmarken versehen.

7. Die Marke SILVA THINS unterscheidet sich nicht geniigend von der Kollektiv-
marke SILVA. Das Wort SILVA ist der einzige Bestandteil der Kollektivmarke und
gibt auch der Marke der Beklagten das Geprige, denn es steht an erster Stelle und ist das
charakteristische Wort, wihrend THINS in der englischen Sprache, die auch in der
Schweiz von vielen verstanden wird, reine Beschaffenheitsangabe fiir eine Mehrzahl
diinner Gegenstinde ist. Wer das Wort THINS iiberhaupt beachtet und in Erinnerung
behilt, lduft zum mindesten Gefahr, die Marke der Beklagten als eine fur gewisse aus
den Kreisen der Genossenschaft Silva-Verlag stammende Waren bestimmte Abwand-
lung der Kollektivmarke aufzufassen.

Die Beklagte macht denn auch nicht geltend — und hat es auch im kantonalen Ver-
fahren nicht getan —, der Zusatz THINS verleihe ithrer Marke geniigend Unterschei-
dungskraft. Sie bringt nur vor, die beiden Marken seien nicht in der eingetragenen Form
zu vergleichen, sondern in derjenigen ihrer tatsdchlichen Verwendung; die Kollektiv-
marke SILVA als reine Wortmarke werde tiberhaupt nie verwendet; wenn die Mitglie-
der der Kligerin auf ihren Erzeugnissen auf die Zugabe von Bilderchecks hinweisen,
machten sie es immer nur in der Form der alten und neuen Ausfithrung der Wort/Bild-
Individualmarken der Kligerin, mit denen das Zeichen der Beklagten nicht verwechselt
werden kénne.

Indem die Mitglieder der Kligerin auf den Verpackungen ihrer Waren die Bildergut-
scheine anbringen oder die Individualmarken der Kldgerin aufdrucken, verwenden sie
notwendigerweise markenmifig auch das Wort SILVA, denn alle Gutscheine und
Individualmarken enthalten es. Besonders haufig wird festgestelltermaf3en die Individual-
marke Nr.219327, die aus dem umrahmten Wort SILVA auf rechteckigem Schild be-
steht, auf den Verpackungen angebracht. Weder die das Wort umrandenden Linien
dieses Signets noch das andere Beiwerk der abgedruckten Gutscheine oder Individual-
marken vermogen zu schaden, sowenig wie die Beklagte dem Vorwurfder Nachahmung
der Marke SILVA entginge, wenn die Kldgerin sie beim Gebrauch mit irgendwelchen
anderen, markenrechtlich nicht geschiitzten Ausschmiickungen versihe. Rechtsschutz
genieBt eine Marke so, wie sie eingetragen ist, nicht in der Form, in der ihr Inhaber
sie verwendet (BGE 93 11 55; vgl. Art.5 lit. C Abs.2 PVUUe). Die tatsiichliche Art der

Verwendung kann nur dann eine Rolle spielen, wenn das Zeichen wihrend mindestens
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drei aufeinanderfolgenden Jahren ausschlieBlich in so verstiimmelter Form verwendet
wird, daf3 im Sinne des Art.9 MSchG in Wirklichkeit von einem Nichtgebrauch der
hinterlegten Marke zu sprechen ist. Das trifft im vorliegenden Falle nicht zu, da die
Mitglieder der Klidgerin das Wort SILVA nie verstiimmelt, sondern c¢s nur mit Zutaten
versehen haben, die unter dem Gesichtspunkt des Gebrauchs dieser Kollektivmarke
zwar Uberfliissig, aber auch unschidlich sind (BGE 35 11 668).

8. Die Firma F.M. Lino Da Silva Lda. lie} am 16. Mai 1947 die aus ihrem Namen
und weitercn Bestandteilen zusammengesetzte Wort/Bild-Marke Nr.130986 in das
internationale Register eintragen. Dieses Zeichen war in der Schweiz fiir «sardines a
I’huile d’olive préparées au Portugal» geschiitzt und erlosch am 16. Mai 1967 mangels
Erneuerung.

Die Kollektivinarke der Kligerin kann wegen dicser Marke nur allenfalls insoweit
ungiiltig sein, als sie Schutz fiir Nahrungsmittel beansprucht, da solche von portugiesi-
schen Olsardinen nicht im Sinne des Art. 6 Abs.3 MSchG ginzlich abweichen, Giiltig ist
sie dagegen jedenfalls fiir den Gebrauch auf den anderen Waren, fiir die sie eingetragen
wurde. Insbesondere ist sie giiltig fiir den Gebrauch auf GenuBmitteln. Die Legitimation
zur Anfechtung der Marke der Beklagten kann der Kldgerin daher nicht wegen der er-
wihnten Drittmarke fehlen.

Zur Auffassung des Handelsgerichts, die Beklagte konnte sich auf den Verstof3 der
Kollektivmarke der Kldgerin gegen dieses Zcichen nicht berufen, weil sie es erstmals in
der Klageantwort vom 21. Januar 1969 getan habe, als die Marke der F. M. Lino Da Silva
Lda. schon erloschen war, braucht daher nicht Stellung genommen zu werden.

9. Zum angeblichen Versto3 der Kollektivmarke der Kligerin gegen die von der
Firma Antonio José¢ Da Silva & Ca. Lda. am 16. Oktober 1957 fiir Portwein interna-
tional hinterlegten Marken Nr.204101 DA SILVA’S PORT und Nr.204102 PORTO
DA SILVA, die nach der Behauptung der Beklagten in der Schweiz schon von einem
vor dem Zweiten Weltkrieg liegenden Zeitpunkt an gebraucht worden sein sollen, ist
nicht Stellung zu nehmen. Das Kassationsgericht hat die diese Marken betreffenden
Erwigungen IV lit.d und f des handelsgerichtlichen Urteils gestrichen. Insoweit enthilt
dieses somit keine Erwédgungen mehr. Die Sache ist deshalb gemi3 Art.52 OG zu neuer
Beurteilung zuriickzuweisen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird gutgeheiBlen, das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Ziirich
vom 25.Mai 1972 aufgehoben und die Sache zu neuer Beurteilung an das Handels-
gericht zuriickgewiesen.

MSchG Art.7 Abs. 1, 7% Abs. 1, 11 und 14 Abs. 1 iff. 1

Unternehmen, die weder Waren erzeugen, noch damit Handel treiben, kinnen in
der Regel keine Marken eintragen lassen.

Wird die Marke durch vom Lizenzgeber und unter sich unabhingige Lizenz-
nehmer gebraucht und ist der Lizenzgeber auferstande, die Warenqualitit zu
dberpriifen, so entspricht dies auch nicht einmal annihernd dem Verhdlinis zwi-
schen einer Holding und Tochiergesellschaften; selbst ber weiter Auslegung von
Art. 7% MSchG erschiene daher eine Eintragung als Kollektiomarke nicht fiir
gerechtfertigt.
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Die Ertetlung der Lizenz an ein vom Geschdftsbetrieb des Markeninhabers villig
losgelostes Unternehmen wird vom geltenden Recht als leere Gebrauchsiiber-
lassung mifbilligt.

Les entreprises qui ne fabriquent pas de marchandises ni n’en font commerce ne
peuvent pas, en régle générale, faire enregistrer des marques.

St la marque est utilisée par des preneurs de licence indépendants du donneur de
licence et indépendants les uns des autres et st le donneur de licence est hors d’état
de contréler la qualité de la marchandise, cette situation ne correspond pas, méme
approximativement, aux relations qui existent entre une holding et ses société
fliales; Uinterprétation méme trés large de [art. 7% LMIE n’autoriserait pas en
conséquence un enregistrement a titre de marque collective.

L’octroi d’une licence a une entreprise complétement détachée de [ activité com-
merciale du titulaire de la marque n’est pas admis par le droit en vigueur, car il ne
constitute qu’une autorisation d’usage de pure forme.

PMMBI 1973 1 571L., Urteil der I.Zivilabteilung des Schweizerischen

Bundesgerichts vom 3. April 1973 1.S. Edgar Rice Burroughs gegen
das Amt.

Die Edgar Rice Burroughs, Inc. ist vom gleichnamigen Erfinder der Tarzan-
Geschichten, der im Jahre 1950 gestorben ist, gegriindet worden. Thre wesentliche Tétig-
keit besteht in der Verwertung der Rechte an der Filmfigur und dem Filmnamen
TARZAN. Sie méchte die weltweite Anziehungskraft, die diese Figur bei Jugendlichen
gefunden hat und noch immer findet, auch dem Warenvertrieb geschiftlich dienstbar
machen. Zu diesem Zweck schlof sie mit vielen Unternehmen, hauptsichlich in den
Vereinigten Staaten, aber auch in Frankreich, Deutschland, Belgien, Australien,
Columbien usw. Lizenzvertrige ab, die diese Firmen berechtigen, ihre Erzeugnisse oder
Waren mit der Marke « TARZAN)» zu versehen.

Am 7.September 1970 meldete die Edgar Rice Burroughs, Inc. beim Eidgendssischen
Amt fir geistiges Eigentum die Bezeichnung TARZAN zur Eintragung als Fabrik- und
Handelsmarke an.

Mit Verfiigung vom 8. Dezember 1972 wies das Amt das Eintragungsgesuch ab, weil
es der Gesuchstellerin an der erforderlichen Hinterlegereigenschaft gemiall Art.7
MSchG fehle und die Marke iiberdies fiir bestimmte Waren (namentlich Spielzeuge,
Posters, Wimpel und dergleichen) nicht kennzeichnungskriftig sei.

Das Bundesgericht hat die gegen die Entscheidung des Amtes eingelegte Verwaltungs-
gerichtsbeschwerde aus folgenden Erwigungen abgewiesen:

1. GemiB Art. 14 Abs. 1 Ziff. 1 MSchG hat das Amt fiir geistiges Eigentum die Ein-
tragung einer Marke unter anderem dann zu verweigern, wenn es dem Markeninhaber
an der Hinterlegungsberechtigung fehlt. Zur Hinterlegung ihrer Marken sind nach
Art.7 Abs.1 Ziff.1 und MSchG Industrielle, Produzenten und Handeltreibende be-
rechtigt. Dagegen kénnen Unternehmen, die weder Waren erzeugen, noch damit Han-
del treiben, in der Regel keine Marken eintragen lassen (TROLLER, Immaterialgiiter-
recht II, 2. Aufl. S.749; Davip, Kommentar zum MSchG, N.2 zu Art.7; MATTER,
Kommentar zum MSchG, S.126).
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Wie die Beschwerdefiihrerin selber ausfiihrt, hat sie als Herstellerin oder Héndlerin
von Waren in keiner Weise je einen Ruf erworben. Sie beabsichtigt auch nicht ernstlich,
die Waren, fiir die sie den Markenschutz beansprucht, innerhalb der Karenzfrist des
Art.9 MSchG selbst herzustellen oder zu vertreiben (vgl. dazu BGE 98 Ib 185 Erw.3
mit Hinweisen). Sie ist daher nicht berechtigt, die Marke TARZAN ecintragen zu lassen.

2. Die Beschwerdefiihrerin glaubt, sie sei trotz des Fehlens eines cigenen Geschifts-
betriebs eintragungsberechtigt, weil sie sich als Inhaberin einer Kollektivmarke auf Art.
7Pis MSchG berufen kénne und weil sie auBerdem in zuldssiger Weise Lizenzen erteile,
also auf diese Art von der Marke Gebrauch mache. Es kann ihr jedoch auch darin nicht
gcfolgt werden.

a) GemiB Art. 70 Abs. 1 MSchG sind Vereinigungen von Industriellen, Produzenten
oder Handeltreibenden, sofern sic das Recht der Personlichkeit besitzen, zur Hinter-
legung von Marken berechtigt, die zur Kennzeichnung der von ihren Mitgliedern er-
zeugten oder in Handel gebrachten Waren dienen sollen (Kollektivmarken); dieses
Recht steht der Vereinigung zu, auch wenn sie selbst kein Geschéft betreibt. Es kann
jedoch keine Rede sein davon, daf3 die Lizenznehmer der Beschwerdefiihrerin als ihre
Mitglieder im Sinne dieser Bestimmung gelten kénnten. Freilich wurde Art. 7bis MSchG
in BGE 75 I 340ff. auch auf Industrieholdinggesellschaften und ihre Tochtergesell-
schaften anwendbar erklart. Abgesehen davon, daf3 diese weite Auslegung gewisse Be-
denken erweckt hat (vgl. TrRoLLER, a.a.0O. I S.330ff, IT S.749f.; KrneTA, Wesen,
Inhaber und Ubertragung der Kollektivmarke, Diss. Bern 1961 S.80f.), entspricht das
rechtliche und tatsdchliche Verhiltnis zwischen einer Holdinggesellschaft und ihren
Tochtergesellschaften. Die Lizenznehmer sind selbstédndige Unternehmungen, die weder
von der Beschwerdefiihrerin abhingig noch unter sich irgendwie verbunden sind. Die
Beschwerdefiihrerin beruft sich freilich darauf, da@ die Lizenznehmer nach dem Lizenz-
vertrag verpflichtet sind, ihr die mit der Marke TARZAN verschenen Waren vor dem
Inverkehrbringen zur Genehmigung zu unterbreiten, und daf3 ihr das Recht zusteht, die
Betriebe dieser Unternehmer jederzeit zu besichtigen, um die Qualitidt der Waren zu
iberpriifen. Zu einer solchen Qualititskontrolle ist die Beschwerdefiihrerin, die selbst
weder Waren herstellt noch vertreibt, jedoch offensichtlich nicht in der Lage, bezichen
sich doch die erteilten Lizenzen auf alle oder fast alle Waren der internationalen Klassifi-
kation. Auch bei weiter Auslegung von Art. 7bis MSchG kann daher die Marke TARZAN
nicht als Kollektivmarke eingetragen werden.

b) GemalB Art.11 MSchG kann eine Marke nur mit dem Geschift iibertragen wer-
den, dessen Erzeugnissen sie zur Unterscheidung dient. Teiliibertragungen in terri-
torialer und sachlicher Beziehung sind unter gewissen Voraussetzungen gestattet. Das
schlosse eigentlich die Erteilung von Lizenzen aus. Das Bundesgericht hat sie indes-
sen unter einschrinkenden Bedingungen als zuldssig erkldrt im Bestreben, Art.11
MSchG nicht strenger auszulegen, als es der ihm zugrundelegende Schutzgedanke er-
fordert (BGE 61 11 61/62, 72 11 426, 751 347 Erw.d, 79 IT 221 Erw.2, 83 1T 330, 84 IV
123, 92 II 280). Nach wie vor unzulissig ist die Erteilung der Lizenz an ein Unter-
nehmen, das vom Geschiftsbetrieb des Markeninhabers vollig losgelost ist. Anders ver-
hilt es sich dagegen, «wenn die Lizenz einem Geschift erteilt wird, das mit demjenigen
des Lizenzgebers in enger wirtschaftlicher Beziehung steht, und insbesondere, wenn
dabei die vom Lizenzgeber vertriebene Ware mit derjenigen des Lizenzgebers identisch
ist» (BGE 61 II 62). Diese letztgenannte Voraussetzung ist im vorliegenden Fall in
keiner Weise erfiillt, da die Beschwerdefiihrerin die Waren, fiir die sie Lizenzen erteilt
hat, weder selbst erzeugt noch vertreibt. Sie ist deshalb, wie in Erw. | dargelegt wurde,
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iiberhaupt nicht berechtigt, eine Marke im Register eintragen zu lassen, und noch viel
weniger, dafiir Lizenzen zu erteilen.

Es handelt sich demzufolge um eine vom geltenden Recht miBbilligte leere Uber-
tragung bzw. Gebrauchsiiberlassung der Marke TARZAN. Wie in BGE 86 II 278fT.
ausgefiihrt wird, wurde die Marke durch die in Art.6is, 7bis und 11 MSchG im Jahre
1939 eingefiihrten Lockerungen, nicht zu einem selbstindigen, vom Unternehmen los-
gelésten Recht erhoben, das allen méglichen Zwecken und Interessen dienstbar ge-
macht werden kénnte. Das ist es aber gerade, was die Beschwerdefiithrerin bezweckt.

MSchG Art.7 und 14 Abs. 1 Ziff. 1
Prijfungspflicht des Amies.
Devoir d’examen du Bureau fédéral.

Entscheid des Eidgenossischen Amtes fiir geistiges Eigentum vom
12. November 1973 i.S. Touraine Air Transport S.A.

Auszug aus den Erwdgungen:

I. ...

2. Quant a la question que vous soulevez sous chiffre II lit.b de votre lettre, nous y
répondons ainsi:

a) Ilressort de I’art. 14 al. 1 ch. 1 LMF que ’administration doit notamment examiner
Pexistence de la qualité pour requérir ’enregistrement d’une marque. Ladite disposition
prescrit en effet a notre Bureau de refuser enregistrement en particulier lorsque le
déposant n’est pas habile a le revendiquer. L’art. 7 LMF énumeére les personnes autori-
sées a faire enregistrer leurs marques. Les conditions personnelles nécessaires pour
1égitimer un enregistrement ne sont pas de pure forme. Elles constituent des conditions
de fond car elles concernent la capacité subjective dont dépend Pexistence du droit a la
marque (RO 74 II 183).

b) Si certains indices permettent & 'examinateur d’une marque de penser que son
déposant n’a pas la qualité personnelle au sens de I’art.7 LMF, il émettra un refus.
C’est en pareil cas au requérant qu’il incombera de réfuter ’objection de I’Office en
démontrant de maniére concluante qu’il remplit les conditions légales pour devenir
titulaire d’une marque.

Le devoir du déposant de justifier de son droit découle non seulement des régles
générales de preuves (art.8 Code civil) mais également de l’art. 13 de la loi fédérale sur
la procédure administrative aux termes duquel les parties sont tenues de collaborer a la
constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mémes. L’obligation
faite & un intéressé de préter son concours notamment de renseigner et de produire des
piéces est généralement réglé par des lois administratives spéciales. C’est ainsi que selon
l’art.6 al.2 ch.8 RE/LMF, le déposant doit remettre toute piéce dont le Bureau estime
la production nécessaire suivant la nature de la marque*.

¢) En I’espéce, nous avons tout simplement constaté que la société requérante était
une entreprise dont Pactivité principale consistait & fournir des prestations de service,
en considération d’une part de sa raison sociale et d’autre part des divers services
mentionnés sous les classes 37, 38, 39 et 42.
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Ayant des doutes quant & savoir si le déposant était habilité 4 requérir une protection
pour les produits de la classe 12, nous devions étre éclairés sur ce point et nous pouvions
légitimement obliger votre cliente a produire des preuves quant a sa qualité de déposant.
En procédant de la sorte, nous n’avons que fait usage de notre pouvoir 1égal d’examen
sans mettre en cause la bonne ou la mauvaise foi du titulaire.

Selon Grisel (Droit administratif suisse, p.470) Pautorité constate les faits d’office.
Pour élucider les questions douteuses, elle se servira des moyens de preuves usuelles:
réquisition de documents, prises de renseignements auprés des parties ou de tiers, ctc.
(art.12 LPA).

d) Il est vrai que ’obligation d’usage n’est pas absolue et qu’une marque peut étre
protégée a la condition que son titulaire ait récllement P’intention de s’en servir et le
fasse dans les trois ans qui suivent ’enregistrement (art.9 LMF). Cependant, si le
Bureau, sur la base de certains faits, est amené a présumer que cette intention sérieuse
fait défaut, il pourra exiger des preuves complémentaires. Le Tribunal fédéral s’est
prononcé en ce sens dans un arrét du 4 juillet 1972, I1 y déclare notamment:

«En P’espece, on doit présumer, faute de preuve contraire que la requérante veut
tenir en réserve ou tester deux marques, au demeurant trop voisines pour se distinguer
suffisamment, dont elle ne démontre pas qu’elle entend les utiliser concurremment pour
des produits semblables». (RO 98 Ib 180; JT 1972 p.627.)

Dans le cas qui nous occupe, nous pouvions présumer, jusqu’a preuve du contraire,
sur la base de certains indices, que la société requérante était une pure entreprise de
services et n’était dés lors pas en mesure d’appliquer la marque en cause sur des produits
ou marchandises qu’elle aurait vendus ou mis sur le marché au sens de ’art.1 ch.2
LMF. Une telle présomption peut étre formulée sans qu’elle soit en contradiction avec
lart.3 CC.

Si Pon devait admettre que notre Bureau n’est pas en mesure, au regard de Part. 3 CC
d’émettre une présomption quant a 1’absence de la qualité de déposant et de contester
jusqu’a preuve du contraire cette qualité, on aboutirait a rendre illusoire ’application
de Part.14 al. 1 ch.1 LMF. Cela équivaudrait en pratique & empécher notre Bureau
d’examiner st le déposant remplit les conditions personnelles nécessaires de ’art.7.
Ce n’était certes pas 'intention du législateur.

MSchG Art. 12

Das Amt ist nicht verpflichtet, die Schutzfihigkeit eines Keichens vor seiner
Hinterlegung zu beurteilen.

Le Bureau n’est pas tenu d’examiner avant son dépdt st un signe peut étre protégeé.

PMMBI 1973 1 24, Rechtsauskunft des Amtes vom 19.Januar 1973
(Bestédtigung der Praxis).

Lors d’une recherche précédant le dépét de la marque, le Bureau n’est en aucune
fagon tenu d’examiner si le signe présenté est protégeable ou non. On ne pourra se livrer
4 un tel examen qu’au moment ou la procédure d’enregistrement est introduite.
L’examen matériel d’'une marque n’interviendra dans le cadre de cette procédure que si
les conditions formelles de dépot sont réalisées. Les considérations que le Bureau est
parfois amené a émettre a 'occasion d’une recherche ne peuvent constituer que des
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préavis destinés 4 attirer [attention de celui qui demande la recherche sur les objections
qui pourraient lui étre présentées si une demande d’enregistrement en bonne et due
forme était par la suite soumise au Bureau. De tels préavis ne lient ni le requérant ni le
Bureau.

Le service des recherches du Bureau a pour but de renseigner celui qui a l'intention
d’utiliser ou de faire enregistrer une marque sur les signes qui sont déja enregistrés en
Suisse et qui peuvent entrer en conflit avec la marque en question. Les résultats de ces
recherches de méme que les préavis qui sont communiqués au requérant le laissent libre
par la suite d’utiliser la marque ou d’en demander I’enregistrement.

MSchG Art. 31
Vorsorgliche Mafinahmen. Besonderheiten des Verfahrens in Appenzell A.Rh.

Mesures provisionnelles. Particularités de la procédure dans le canton &’ Appenzell

A.Rh.

RAARh 1971/72 S.48f., Bericht iiber den Entscheid des Prisidenten
des Obergerichtes des Kantons Appenzell A.Rh. vom 25. Februar 1972.

Nach Art. 31 des BG iiber den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken vom 26. Sept.
1890/21. Dez. 1928 kann das Gericht die als nétig erachteten vorsorglichen Bestimmun-
gen treffen und insbesondere die Beschlagnahme der Werkzeuge und Gerite verfiigen,
die fiir die Nachahmung bestimmt sind; ebenso kann das Gericht die Erzeugnisse und
Waren beschlagnahmen, auf denen die angefochtene Marke angebracht ist.

Diese Bestimmung hat durch die kantonale ZivilprozeSordnung eine Prizisierung
erfahren. Der Obergerichtsprisident hat auf Begehren des Kligers gleichzeitig mit der
Zustellung der Klageschrift durch vorsorgliche Beweisaufnahme die Tatsachen der be-
haupteten gewerblichen Eigentumsverletzung festzustellen. Die Parteien haben die
Geschiftsbiicher, Korrespondenzen, Muster, Zeichnungen, die der Klage zugrunde ge-
legten Gegenstinde, die verwendeten Werkzeuge und dergl. vorzuweisen. Uber diese
Untersuchung wird ein Protokoll aufgenommen, das den Parteien mitzuteilen ist; sie
kénnen Ergidnzungen beantragen; Art.255/256 ZPO. Der Prisident ist befugt, von sich
aus Zeugen ecinzuvernehmen, Urkunden bei den Parteien oder bei Dritten einzuver-
langen oder einen Augenschein vorzunehmen. Wenn die Voraussetzungen des Befehls-
verfahrens vorliegen, erlaBt der Prisident auf Begehren einer Partei die notwendigen
vorsorglichen Verfiigungen, die sofort in Rechtskraft erwachsen; Art.257/258 ZPO,
vgl. Art.313 SG ZPO und hiezu Lutz, Das Zivilrechtspflegegesetz fiir den Kanton
St. Gallen, 1967, zu Art.313 SG ZPO.

Der Prisident des Obergerichts ist im vorliegenden Verfahren den Begehren des
Kligers so weit nachgekommen, als Korrespondenzen, Auftragsbestitigungen, Fakturen
und weitere Aufschriebe des Beklagten, insbesondere das gesamte Werbematerial, be-
schlagnahmt wurden. Die einschligigen Korrespondenzen wurden durch Photokopien
gesichert und die Originale zuriickgegeben. Es bestand kein AnlaB3, auch Werkzeuge
oder Maschinen mit Beschlag zu belegen. Der Beklagte fabriziert zahlreiche weitere
Gerite und die Herstellung beliebiger V.-Maschinen kann ihm unter dem Titel des
Markenschutzes nicht untersagt werden. Zu verbieten ist ihm einzig die Herstellung und
der Vertrieb von Maschinen unter der Marke «S».
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IT1. Wetthewerbsrecht

UWG Art. 1 Abs. 2 lit.d

« Bibliographisches Institut AG» und « VEB Bibliographisches Institut » sind
verwechslungsfihig, auch bei Angabe des Domizils (Mannheim bzw. Leipzig)
dieser Firmen.

Die Verwendung eines verwechslungsfihigen Handelsnamens ist dann unlauter,
wenn einer anderen Firma nach Treu und Glauben das bessere Rechi zusteht, ihn
zu gebrauchen.

Mafigeblich sind die Verhdltnisse in der Schweiz.

Der Goodwill, den ein Name in der Schweiz schon vor dem Kriege genossen hatle,
wurde von der 1946 durchgefiihrten entschidigungslosen Enteignung seines Trigers
nicht erfaft.

Les raisons sociales « Bibliographisches Institut AG » et « VEB Bibliographi-
sches Institut » prétent & confusion, méme alors que le domicile (respectivement
Mannheim et Leipzig) y est associé.

L’ emplot d’une raison de commerce pouvant préter & confusion est déloyal, lors-
qu’une autre maison a, selon les régles de la bonne for, de meilleurs droits d’usage.
Ce sont les conditions d’emploi en Suisse qui servent de régle.

Le goodwill dont un nom avait joui en Suisse déja avant la guerre, n’a pas été
saisi par Uexpropriation sans indemnité de son titulaire.

GVP 1971 S.62ff. und SJZ 69 (1973) S.223ff., Urteil des Handels-
gerichtes des Kantons St. Gallen vom 29.September 1971 i.S. Verlag
Bibliographisches Institut AG in Mannheim gegen VEB Bibliographi-
sches Institut in Leipzig.

Der Verlag Bibliographisches Institut AG in Mannheim (Bundesrepublik Deutsch-
land) reichte beim Handelsgericht gegen den VEB (volkseigenen Betrieb) Bibliographi-
sches Institut in Leipzig (DDR) eine Klage ein, mit welcher verlangt wurde, es sei dem
Beklagten zu verbieten, in der Schweiz Druckerzeugnisse zu verbreiten, welche den
Namen «Bibliographisches Institut» tragen. Die Kligerin erklirte, dal3 sie nach der
1946 erfolgten entschidigungslosen Enteignung des 1826 in Gotha gegriindeten und
1915 als Aktiengesellschaft konstituierten Bibliographischen Instituts AG dessen Sitz
von Leipzig nach Mannheim verlegt habe. Der VEB Bihliographisches Institut stelle
eine (staatliche) Neugriindung dar.

Das Handelsgericht hatte den Fall im Versiumnisverfahren zu beurteilen, da der
Beklagte keine Klageantwort eingereicht hatte.

Aus den Erwdgungen:

1. Die von der Kldgerin angerufene Bestimmung von Art. 1 Abs.2 lit.d UWG setzt
MafBnahmen voraus, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Erzeug-
nissen oder dem Geschiftsbetrieb eines andern herbeizufiihren.
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Die Kligerin figuriert nach ihren Angaben unter der Firma «Bibliographisches
Institut AG» im Handelsregister. Auf der neuesten Ausgabe des von ihr herausgegebe-
nen «Dudens» (16. Auflage, 1967) findet sich auf der Titelscite folgender Hinweis auf
den Verleger: « BIBLIOGRAPHISCHES INSTITUT. MANNHEIM /ZUERICH»
und (darunter, in kleinerem Druck) « DUDENVERLAG». Auf der Riickseite des Titel-
blattes (beim Vermerk iiber den Vorbehalt der Verlagsrechte) ist die Kligerin in Klein-
druck mit ihrer vollstindigen Firma « BIBLIOGRAPHISCHES INSTITUT AG» auf-
gefiihrt. Der « GroBe Duden» des Beklagten (16. Auflage, 1969) trigt auf dem Titelblatt
den Hinweis « VEB BIBLIOGRAPHISCHES INSTITUT LEIPZIG». Beide Firmen
enthalten somit als Hauptbestandteil die Wérter «Bibliographisches Institut». Sie
weichen lediglich darin voneinander ab, daB3 die Kldgerin die Abkiirzung « AG» (fir
Aktiengesellschaft) beifiigt, wahrend der Beklagte die Buchstaben « VEB» (Abkiirzung
fiir volkseigenen Betrieb) voransetzt. Zu beachten ist ferner, daB3 in den beiden ins Recht
gelegten Werken jeweils deutlich auch das Domizil der beiden Verlage, Mannheim bzw.
Leipzig, angegeben wird.

Diese gegenseitigen Abweichungen reichen jedoch nicht aus, um eine Verwechslungs-
gefahr zu bannen. Ob geniigende Unterscheidbarkeit gegeben sei oder nicht, beurteilt
sich nach stéindiger Rechtsprechung nach dem Gesamteindruck, den die zu vergleichen-
den Zeichen in der Erinnerung des letzten Abnehmers hinterlassen. Im vorliegenden
Falle sticht der Hauptbestandteil der beiden Firmen «Bibliographisches Institut» ein-
deutig hervor. Die Zusidtze « AG» bzw. « VEB» filhren nicht zu einer klaren Unter-
scheidung der beiden Zeichen; viclen schweizerischen Kiufern von Wérterbiichern
wird zudem die Bedeutung der Abkiirzung « VEB» gar nicht bekannt sein. Dem auf-
merksamen Leser wird zwar nicht entgehen, dafl das eine Produkt aus Mannheim
(Westdeutschland) und das andere aus Leipzig (Ostdeutschland) stammt. Aber selbst
wenn anzunehmen wire, daf3 der durchschnittliche Kunde darauf achtet, so wire die
Gefahr noch nicht behoben, daB er sich iiber die Bezichungen der Parteien falsche
Vorstellungen macht. Wie die Klidgerin zutreffend ausfiihrt, ist nicht ausgeschlossen,
dafl die Kiuferschaft annehmen kénnte, es handle sich in beiden Fillen um das gleiche
Unternehmen oder doch um zwel sehr eng miteinander verbundene Verlage. Dies
wiirde zur Annahme einer Verwechslungsgefahr ausreichen (vgl. Bruno von Biiren,
Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, S.131).

2. Die soeben festgestellte Verwechslungsgefahr zwischen den Firmenbezeichnungen
der bciden Parteien macht nun freilich fiir sich allein das Vorgehen des Beklagten noch
nicht unerlaubt. Unlauterer Wettbewerb liegt erst vor, wenn die Verwendung der Be-
zeichnung «Bibliographisches Institut» durch den Beklagten gegen Treu und Glauben
verstoBt, d.h. wenn die Kldgerin unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben das
bessere Recht besitzt, sich «Bibliographisches Institut» zv nennen (BGE 91 II 125).

a) Es ist zunichst festzustellen, daB nach dem fiir die Firmenbildung maBgeblichen
Recht ihres Sitzes (BGE 91 IT 125) sowohl die Kligerin wie auch der Beklagte befugt
sind, den Namen «Bibliographisches Institut» zu fithren. Die Kldgerin, die seit 1954
unter der Firma «Bibliographisches Institut AG» im Handelsregister von Mannheim
eingetragen ist, beruft sich darauf, daB sie identisch mit dem alten Bibliographischen
Institut in Leipzig sei, dessen Sitz sie nach der entschidigungslosen Enteignung des
Betriebes nach Westdeutschland verlegt habe. Das in der Bundesrepublik Deutschland
geltende Recht anerkennt eine solche Sitzverlegung juristischer Personen und damit
auch deren Befugnis, die Firma des enteigneten Unternehmens weiterzufithren (vgl.
BGE 91 IT 127). Auch mit Bezug auf den in Leipzig domizilierten Beklagten muf3 ange-
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nommen werden, daf} er seinen Namen in Ubereinstimmung mit dem an seinem Sitze
geltenden Recht verwendet, handelt es sich bei ihm doch um einen sog. volkseigenen
Betrieb, d.h. um ein vom Staate selbst gefithrtes Unternehmen.

b) Wie das Bundesgericht in seinem bereits mehrfach zitierten Entscheid 91 11 1171L
(dem sog. «Zeiss»-Urteil) auf S.128f, dargelegt hat, bedeutet indessen der Umstand,
daB beide Parteien nach dem fiir sie geltenden Heimatrecht ihren Namen rechtmifig
fiihren, noch nicht, daf3 beide diesen auch in der Schweiz verwenden diirfen, sofern sie
hier miteinander in Wettbewerb treten. Der schweizerische Richter ist in dieser Frage
nicht an die Auflassung der auslandischen Behérden gebunden. Er entscheidet unab-
hingig davon, welcher Partei fir das Gebiet der Schweiz die Prioritdt zur Namens-
fuhrung zukommt.

Der Name «Bibliographisches Institut», den zu fiihren beide Parteien Anspruch er-
heben, kennzeichnet seit 1826 ein in Gotha gegriindetes und 1915 in eine Aktiengesell-
schaft mit Sitz in Leipzig umgewandeltes Verlagsunternehmen, dessen Biicher, nament-
lich der «Duden», auch in der Schweiz weite Verbreitung erfuhren. Fur die Frage,
welche Partei heute hier das bessere Recht besitze, sich «Bibliographisches Institut» zu
nennen, ist bei dieser Sachlage entscheidend, in welchem Verhiltnis die beiden zu
jenem Unternehmen stehen. Das Vorrecht, dessen Namen fir sich zu verwenden, ge-
biihrt derjenigen Scite, die aufgrund aller Umstédnde einen engeren Zusammenhang mit
dem alten Verlagsunternehmen aufweist als ihr Konkurrent.

Wie bereits erwahnt, nimmt die Kligerin fir sich in Anspruch, rechtlich mit dem
seinerzeitin Leipzig domizilierten Bibliographischen Institut AGidentisch zu sein, indem
sie geltend macht, daB sie nach der entschidigungslosen Enteignung des Unternehmens
den Gesellschaftssitz durch ordnungsgemifBen Beschlufl ihrer Generalversammlung
rechtméBig und wirksam nach Mannheim verlegt habe. Es ist in diesem Zusammen-
hange zunichst einmal festzuhalten, dafl somit hinter dem Entschlu3 der Klédgerin, die
Tatigkeit des enteigneten Verlagsunternehmens in Westdeutschland weiterzufiihren, die
Aktionire des alten Bibliographischen Instituts AG standen. Dies ist fur die Beurteilung
der Verhiltnisse von einiger Bedeutung.

Eine Stellungnahme des Beklagten iiber dessen Beziehung zum vormaligen Verlags-
unternchmen liegt nicht vor. Nach den Ausfithrungen der Kligerin soll es sich beim
VEB Bibliographisches Institut um eine eigentliche Neugriindung, also um eine von der
alten Gesellschaft vollig verschiedene juristische Person handeln, doch deutet der Um-
stand, daB3 der Beklagte den Hauptbestandteil der Firma des enteigneten Unternehmens
in seinen Namen aufgenommen hat, darauf hin, daf auch er sich als Fortsetzer dieses
Unternehmens versteht. Er kénnte dafiir allenfalls vorbringen, daf3 er die in Leipzig
gelegenen Betriebsstiatten des enteigneten Verlagsunternehmens iibernommen und
dessen Titigkeit weitergefiithrt habe, weshalb er auch als eigentlicher Nachfolger des er-
wihnten Unternehmens betrachtet werden miisse. Der Beklagte kann somit seinen
Anspruch, den Namen «Bibliographisches Institut» zu fihren, auf nichts anderes als
auf die Tatsache der zu seinen Gunsten erfolgten Enteignung abstiitzen.

In diesem Zusammenhange ist nun aber zu beachten (und darauf hat namentlich
M.Kummer in seiner Kritik des bundesgerichtlichen «Zeiss»-Urteils in ZbJV 1967,
150fI. hingewiesen), daB das schweizerische Bundesgericht es in einer langjihrigen ge-
festigten Rechtsprechung stets abgelehnt hat, die entschiddigungslose Enteignung von
wirtschaftlichen Werten, die in der Schweiz bestehen, anzuerkennen (vgl. die Zusam-
menstellung der wichtigsten Entscheide unter Wiedergabe von Urteilsgriinden bei Alex
Vannod, Fragen des Internationalen Enteignungs- und Konfiskationsrechts, 1959,
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S.113ff.; Schaumann, SJZ 1966, 33). So wurde in BGE 82 I 196fl. dargetan, daB3 ein
auslindischer Staat, der ein innerhalb seines Territoriums gelegenes Unternchmen
konfisziere, dessen in der Schweiz hinterlegte Markenrechte nicht erwerbe. Im gleichen
Urteil (8.201fF.) stellte das Bundesgericht klar, da} Marken (und dies gilt auch fiir
Immaterialgiiter ganz allgemein) in jedem Lande, in dem sie geschiitzt sind, ein be-
sonderes Schicksal besitzen, und daf} nur das Schutzland selbst sie fiir sein Gebiet ent-
eignen kénne. Dies ist — wie das Bundesgericht darlegte — auch die herrschende Lehr-
meinung. Eine andere Auffassung wiirde dazu fithren, daf3 Staaten Rechte an Sachen,
die in einem anderen Staate liegen, umschreiben diirften, was dem Territorialitits-
prinzip widersprechen und die Souverinitit des betroffenen Staates verletzen wiirde
(Vannod, a.a.0., S.66). Den Grundsatz, daf} einer Konfiskation oder Nationalisierung
keine exterritoriale Wirkung zukomme, hat das Bundesgericht schliellich auch im BGE
83 II 314 (Fall «Koh-I-Noor») mit Nachdruck bestitigt.

Es darf hier ohne weiteres davon ausgegangen werden, dall der Verlagsname «Biblio-
graphisches Institut» auch in der Schweiz schon seit Jahrzehnten bekannt ist und hier
schon vor dem Kriege einen guten Ruf genossen hat. In diesem in der Schweiz erworbe-
nen Goodwill ist ein nicht unerheblicher wirtschaftlicher Wert zu erblicken, der durch
die 1946 in Leipzig erfolgte entschidigungslose Enteignung des Bibliographischen
Instituts AG nicht erfa3t wurde. Der Beklagte, der seine Existenz ausschlieBlich dieser
VerstaatlichungsmaBnahme verdankt, kann daher nicht geltend machen, daB3 er ge-
stiitzt auf die Tatsache der Nationalisierung des alten Unternehmens auch das Recht
erworben habe, dessen Namen in der Schweiz zu fiithren. Nach Treu und Glauben steht
diese Befugnis vielmehr der Kldgerin zu, die immerhin darauf hinweisen kann, daf3 der
Wiederaufbau des Unternchmens und die Wiederaufnahme der Verlagstitigkeit in
Mannheim von Organen des alten Bibliographischen Instituts AG beschlossen worden
ist. Ob die Sitzverlegung der Gesellschaft selbst nach schweizerischem internationalem
Privatrecht anerkannt werden kénnte (was in BGE 91 II 132f. mit Bezug auf dic von
Jena nach Heidenheim verlegte Zeiss-Stiftung verneint wurde), kann hier offen bleiben.
Selbst wenn man bei der Kligerin von einer Neugriindung sprechen miifite, stinde ihr
aus den dargelegten Griinden in der Schweiz gleichwohl das bessere Recht zur Fithrung
des Namens «Bibliographisches Institut» zu als dem Beklagten. Daran hat auch die
Entwicklung auf dem schweizerischen Markte seit dem Kriege nichts gedndert; denn es
steht aufgrund der Ausfithrung der Kldgerin fest, daB3 wihrend Jahren nur sie auf dem
schweizerischen Biichermarkt aufgetreten ist und da3 der Beklagte erst seit kurzer Zeit
damit begonnen hat, seine Verlagserzeugnisse in die Schweiz auszuliefern.

Firmenrecht

Die Firma «Drink AG» unterscheidet sich nicht geniigend von der Firma
« Trank AG».

La raison sociale « Drink AG» ne se distingue pas suffisamment de la raison
« Trank AG ».

RAARh 1971/72 S.37f., Entscheid des Bezirksgerichtes VL des Kantons
Appenzell vom 4. April 1972 i.S. Trank AG gegen Drink AG.
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Als sich die Aktiengesellschaft « Drink AG» im Jahre 1971 in V. etablierte, lie3 die
seit 1956 bestehende, ebenfalls auf die Herstellung alkoholfreier Getranke ausgerichtete
Konkurrenzfirma «Trank AG» mit Sitz in Ziirich Klage einreichen. Sie verlangte die
gerichtliche Feststellung, daf3 die Firmenbezeichnung «Drink AG» ihr eigenes Firmen-
und Personlichkeitsrecht verletze und beantragte, es sei der Beklagten die Verwendung
dieser Bezeichnung als Firma oder in anderer geschiftlicher Weise zu verbieten. — Das
Bezirksgericht schiitzte die Klage aus folgenden Uberlegungen:

1. Die Firma der Aktiengesellschaft muf3 sich von jeder in der Schweiz bereits einge-
tragenen Firma deutlich unterscheiden (Art.951 Abs.2 OR); andernfalls kann der
Inhaber der alteren Firma auf Unterlassung des Gebrauchs der neueren klagen (Art.
956 Abs.2 OR). Dieses Klagerecht besteht selbst dann, wenn die beiden Gesellschaften
nicht am gleichen Ort niedergelassen sind (BGE 24 1I 894) und nicht miteinander im
Wettbewerb stehen (BGE 73 II 115 und frithere Entscheide). Das Gebot deutlicher
Unterscheidbarkeit der Firmen dient nicht der Ordnung des Wettbewerbs, sondern will
das Publikum vor Irrefithrung schiitzen und den Inhaber der dlteren Firma um seiner
Personlichkeit und seiner gesamten Geschaftsinteressen willen vor Verwechslungen be-
wahren (BGE 92 II 96, 97 IT 234).

2. Es ist unbestritten, daf} die Kligerin, die Fa. Trank AG in Ziirich die altere Firma
ist. Mit der Eintragung im Handelsregister und der Veréffentlichung im schweiz.
Handelsamtsblatt hat sie das Recht auf ausschlieSlichen Gebrauch der Firma erworben
(Art.956 OR).

Zur Diskussion steht die Frage, ob die beiden Firmen «Trank AG» und «Drink AG»
deutlich genug unterscheidbar sind. Bei der Priifung dieser Frage ist nach der bundes-
gerichtlichen Rechtsprechung davon auszugehen, dafl bei Aktiengesellschaften fiir die
Firmenwahl ein groBerer Spielraum besteht als etwa bei Kollektiv- und Kommandit-
gesellschaften und daher an die Unterscheidbarkeit auch ein strengerer Mafistab ange-
legt werden darf. Abzustellen ist darauf, ob die Unterscheidung bei Anwendung der im
Verkehr iiblichen Sorgfalt und nach den besonderen Verhiltnissen des Einzelfalles deut-
lich erkennbar sei. (Das Bezirksgericht kommt nach dem Vergleich der Wortfolge und
des Klangs mit Einschluf3 der beigefiigten Abkiirzung der Gesellschaftsform — AG — zur
Feststellung, daf3 die Firmen zu verwechseln sind und das Firmenrecht der Kligerin
durch die Verwendung der neueren Firma verletzt wird.) Es wird weiter ausgefiihrt:

3. Die Beklagte wird daher verpflichtet, ihre Firmenbezeichnung «Drink AG» 1im
Handelsregister 16schen zu lassen, d.h. sie hat eine Bezeichnung zu wihlen, die von der-
jenigen der Fa. Trank AG besser unterscheidbar ist. Zur Loschung der Firma wird der
Beklagten eine Frist von 4 Wochen angesetzt. Handeln sie oder ihre verantwortlichen
Organe dieser Weisung zuwider, so machen sie sich nach Art.292 StGB strafbar. Nach
dieser Bestimmung wird mit Haft oder mit BuBle bestraft, wer der von einer zustindigen
Behorde unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfiigung
nicht Folge leistet.

Firmenrecht
Grundsdtze der Rechisprechung bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von
Firmen von Aktiengesellschaften.
In der Regel ist die Verwechslungsgefahr nach dem Gesamteindruck zu beurteilen.
Die Verwendung oder Nachahmung des Hauptmerkmals einer Firma kann in-
dessen geniigen, um eine Verwechslungsgefahr herbeizufiihren.
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Die Verwechslungsgefahr ist besonders streng zu beurteilen bei Gesellschaften, die
am selben Ort eine dhnliche Tatigkeit ausiiben. Dabet ist mehr auf den Gesell-
schaftszweck abzustellen, der im SHAB publiziert wird, als auf die tatsichlich
ausgeiibte Tdtigkeit.

Der Inhaber einer dlteren Firma kann nicht verlangen, daff der Richier direkt die
Lischung der verwechselbaren Firma anordnet, vielmehr hat der Richter der unter-
ltegenden Partei unter der Androhung der Bestrafung nach Art.292 SiGB eine
angemessene Frist anzusetzen, damit letztere die Lischung beantragt.

In casu: Verbot der Benutzung der Firma « Fidéle Financiére S.A. » aufgrund
der Klage der « I'ides Union fiduciaire S.A. ».

Principes posés par la jurisprudence en matiére de distinction suffisante entre raisons
de commerce de sociétés anonymes.

Cest selon Uimpression d’ensemble qu’tl faut généralement apprécier le risque de
confusion. Toulefors, Pemploi ou I"imitation de U’élément principal d’une raison
soctale peut suffire @ rendre une confusion possible.

Le risque de confusion doit éire apprécié de maniére particuliérement rigoureuse
entre deux sociétés exercant une activité similaire au méme lieu. Quant d I’ activité,
il faut davantage prendre en considération le but statutaire, qui est publié dans la
F.0.8.C., que Uactivité effectivement exercée.

Le titulaire d’une raison sociale bénéficiant de I’ antériorité ne peut requérir du juge
qu’1l ordonne directement la radiation de la raison sociale prétant a confusion, car
ce dernier doit impartir au déféndeur un délai approprié pour qu’il requiere ceite
radiation en I’assortissant de la menace prévue & ’art. 292 CPS.

In casu, interdiction faite d’utiliser la raison sociale « Fidéle Financiére S.A. »,
d la requéte de « Fides Union fiduciaire S.A. ».

Sem. jud. 1973 S.244ff., Urteil der I.Zivilabteilung des Schweizeri-
schen Bundesgerichts vom 21.September 1971 i.S. Fidéle Financiére
S.A. gegen Fides Union Fiduciaire S.A.

Faits:

A. Fides Union fiduciaire (Fides Treuhand-Vereinigung) (Fides Unione Fiduciaria)
est une société anonyme inscrite depuis le 7 décembre 1910 au registre du commerce de
Zurich, ou elle a son si¢ge principal. Ellc a fait inscrire le 25 février 1960 unc succursale
a Geneve sous la méme raison sociale. Elle exploite d’autres succursales, dont 'une a
Milan. Elle a pour but «d’effectuer toutes opérations tombant dans le cadre de I'activité
d’une société fiduciaire»; ses activités comportent notamment la participation a des
sociétés ou entreprises et la représentation fiduciaire en vue de participation.

La société anonyme Fidele Financiére S.A. a été inscrite le 18 octobre 1968 au registre
du commerce de Genéve, ou elle a son siége. Elle a pour but «l’administration de partici-
pations et d’investissements dans toutes entreprises financiéres, mobili¢res, immobilieres,
commerciales et industrielles, hors de Suisse, dans le sens d’une société holding, soit pour
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son propre compte soit pour le compte de tiers sans faire appel au public pour se procurer
des fonds».

B. Aprés avoir invité cn vain Fidele Financiére S.A., par lettre du 26 mars 1969, a
modifier sa raison sociale, Fides Union fiduciaire a ouvert action en concluant a ce qu’il
fat interdit 4 la défenderesse de faire usage de la raison sociale Fidéle Financiére S.A.
et a la radiation de ladite raison sociale.

Par arrét du 29 janvier 1971, la Cour de justice du canton de Genéve a interdit a la
défenderesse d’utiliser la raison sociale Fidéle Financiére S.A. et a ordonné la radiation
de Pinscription de cette raison sociale au registre du commerce.

C. Fideéle Financiére S.A. recourt en réforme au Tribunal fédéral en concluant a
Pannulation de ’arrét attaqué et au déboutement de la demanderesse.
L’intimée propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

1. La raison de commerce d’une société anonyme qui ne contient pas de nom doit se
distinguer nettement de toute autre raison déja inscrite en Suisse (art.951 al.2 CO);si
cette disposition n’est pas respectée, le titulaire de la raison la plus ancienne peut
demander au juge de mettre fin 4 l'usage indu de la raison la plus récente (art. 956 al. 2
CO). Les sociétés anonymes peuvent former librement leur raison, sous réserve des
dispositions générales sur la formation des raisons commerce (art. 950 al.1 CO}); rien ne
les empéche donc de choisir une raison qui se distingue nettement de toutes celles qui
existent déja. Aussi le Tribunal fédéral pose-t-il des exigences rigoureuses quant au
caractére distinctif de la raison d’une société anonyme. Il se fonde en principe sur
Pimpression que laissent les deux raisons envisagées dans leur entier. Toutefois, certains
éléments que leur signification ou leur sonorité mettent particuliérement en évidence
peuvent prendre une importance accrue pour appréciation du risque de confusion, car
ils mettent mieux en mémoire et sont souvent utilisés seuls dans la vie des affaires, soit
par la société elle-méme, soit par des tiers. Le risque de confusion s’apprécie en fonction
du degré d’attention qu’on peut attendre des personnes avec lesquelles les titulaires des
deux raisons sont en relation d’affaires. Lorsque ceux-ci ont la méme clientele, le
caractére distinctif de la raison nouvelle devra s’apprécier plus rigoureusement (ATF
95 II 569 consid. 1; 94 IT 129s., 92 II 96ss et les arréts cités).

2. La défenderesse reproche a la Cour de justice de n’avoir pas considéré les deux
raisons sociales dans leur ensemble et de n’avoir opposé I'un a "autre que certains de
leurs éléments. Elle estime au surplus que méme si par hypothése la raison sociale de la
demanderesse était simplement «Fides», il n’y aurait aucune confusion possible avec sa
propre raison «Fidéle Financiére S.A.».

Cette opinion s’écarte de la jurisprudence précitée. Sans doute faut-il généralement
apprécier le risque de confusion d’aprés 'impression d’ensemble. Mais souvent, I’emploi
ou limitation de I’élément principal d’une raison sociale suffit a faire obstacle a la
différenciation au point de rendre la confusion possible. Or les termes «Fides» dans la
raison de la demanderesse et «Fidele» dans celle de la défenderesse en sont 1’élément
principal, quant a leur consonance ct 4 leur sens. La Cour de justice constate souveraine-
ment que le terme «Fides» de la raison sociale de la demanderesse «est le plus souvent
celui qui retient 'attention de ses clients, les autres termes Union fiduciaire étant carré-
ment mis de c¢6té», et la demanderesse elle-méme «rehaussant le susdit terme Fides de
fagon caractéristique». 11 en va de méme de la raison de la défenderesse, dont I’élément
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frappant est le mot «Fidele». Aussi celle-ci ne saurait-clle tirer argument de la compa-
raison de I’ensemble de sa raison avec le terme isolé «Fides».

3. La recourante soutient que larrét déféré attribue & tort le méme sens de «con-
fiance» aux mots «Fides» et «Fidelen, alors que ce dernier signifie «constance». Au
point de vue phonétique, le substantif latin se distingue instantanément, selon elle, de
PPadjectif qualificatif francais.

Pour apprécier la véritable portée des deux termes en cause, il faut tenir compte du
fait qu’ils figurent 'un et Pautre dans la raison sociale d’une société commerciale. Ils
doivent partant étre compris dans leur sens économique. «Fides» signifie en latin
«fidélité», «foi», «confiance». Bien qu’appartenant 4 une langue morte, ce mot est
suffisamment connu du public pour étre compris de nombreuses personnes parlant I’une
des langues nationales suisses. Quant au terme «Fideéle», il a des significations multiples.
Dans le domaine des affaires, il faut retenir celles de «qui garde la foi donnée, tient les
engagements pris», «probe», «str» (cf. LiTTrRE, Dictionnaire de la langue francaise;
Rogerrt, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue frangaise; Dictionnaire
de I’Académie frangaise; Le Grand Larousse). Peu importe que I'un des deux termes soit
un substantif et 'autre essentiellement un adjectif, du moment qu’ils éveillent tous deux
I’idée de confiance.

I1 est vrai que, prononcés et comparés simultanément, ces deux mots se distinguent.
Mais il ne suffit pas, selon la jurisprudence, que I’on distingue les raisons sociales lorsqu’on
les lit ou les entend nommer 1’une 4 la suite de lautre; il faut encore que le souvenir
permette de les différencier suffisamment (ATF 95 II 459 consid. 2 in fine, 93 II 45).
En Pespéce, le danger de confusion découle de ce que les mots «Fides» et « Fidéle» ont
leurs deux premiéres syllabes identiques, sont orthographiquement et phonétiquement
semblables et que, de surcroit, leur racine commune éveille la méme idée de confiance.

4. «Fides», comme «Fidéle», sont des désignations communes qui doivent ep principe
rester dans le domaine public et étre accessibles aux tiers, L’art. 944 CO autorise cepen-
dant I'usage d’indications sur la nature de entreprise. Mais, du moment que la raison
d’une société anonyme doit se distinguer nettement de toute autre raison déja inscrite en
Suisse (art.951 al.2 CO), la jurisprudence impose a la société la plus récente d’adjoindre
a sa raison un ¢lément accessoire frappant pourvu d’une certaine force distinctive (ATF
95 II 570, 94 II 130).

Cette condition fait manifestement défaut en I’espéce. La recourante elle-méme reléve
«la prolifération de raisons sociales dérivées plus ou moins directement des termes
«financiére» et «fiduciaire> ». C’est constater que ces deux désignations accessoires, loin
d’étre frappantes, sont elles-mémes génériques et sont a la disposition de tous ceux qui
exercent les professions ou activités auxquelles elles se rapportent. De surcroit, la
ressemblance optique et phonétique des mots «fiduciaire» et «financiére» est de nature
a créer un risque de confusion supplémentaire. C’est a tort que la recourante critique
I’appréciation des premiers juges selon laquelle les deux termes se rapprochent «d’une
fagon dangereuse», et qu’elle leur attribue un sens particulier, parfaitement connu des
milieux intéressés. Le mot «fiduciaire» signifie dans le langage économique «qui
dépend de la confiance», «fondé sur la confiance» (cf. LITTRE, op. cit., ROBERT, op. cit.
et Le Grand Larousse); il répéte en quelque sorte dans la raison de la demanderesse
Iidée déja exprimée par «Fides». L’adjectif «financier» signifie «qui a rapport aux
finances», «qui se livre & des opérations de banque et a des affaires d’argent» (cf. les
dictionnaires précités). Les domaines fiduciaire et financier ne sont en tout cas pas si
distincts que ces termes puissent constituer des éléments accessoires de nature a diffé-
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rencier des raisons sociales dont les éléments essentiels présentent déja des risques de
confusion.

5. La recourante soutient que les sphéres d’activité des deux sociétés ne se touchent
pas. Elle-méme exercerait exclusivement hors de Suisse son activité, limitée 4 une
participation a une affaire 4 Rome. L’intimée au contraire exercerait ses nombreuses
activités essentiellement en Suisse. Quant a la nature de Pactivité, il y aurait lieu de tenir
compte de la réalité et non pas des statuts. Or la demanderesse n’aurait jamais offert la
preuve d’occupations effectives dans le domaine des participations a I’étranger, qui est
Pactivité exclusive de la défenderesse.

a) Contrairement a ce qu’affirme la recourante, c’est a juste titre que la Cour de
Jjustice, interprétant les buts statutaires respectifs des deux sociétés, a considéré que celui
de la défenderesse, plus restreint, «est dans sa totalité englobé dans le but social de la
demanderesse, de sorte qu’indiscutablement, suivant les affaires qu’ils trajtent, ils sont
appelés a se faire concurrence». Certes, les statuts de la défenderesse mentionnent
Padministration des participations et d’investissements «hors de Suisse». Mais la
fixation de son siége a Genéve montre qu’elle entend gérer ses biens en Suisse, au lieu
méme ou la demanderesse exploite une succursale qui poursuit, parmi d’autres, les
mémes buts que la défenderesse. De surcroit, les deux sociétés ont une clientele italienne,
puisque la demanderesse dispose d’une succursale a Milan.

I1y a lieu d’interpréter le risque de confusion de maniére particuli¢rement rigoureuse,
dés lors que les deux sociétés en cause exercent une activité similaire, au méme endroit
(ATF 95 II 459, 93 II 44 consid. 2a, 92 II 98, 88 II 295).

b) Le but d’une société anonyme tel qu’il est inscrit au registre du commerce (art. 641
ch.3 CO) est censé connu des tiers et leur est opposable. Il fixe le cadre dans lequel doit
s’exercer Pactivité de la société. Il doit étre compris dans un sens large. Selon ’art.
718 al.1 GO, disposition qui vise la protection des tiers, les représentants de la société
ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social.
Eu égard a ces dispositions, il y a lieu de tenir compte, dans ’appréciation du risque de
confusion accru par la similitude des buts sociaux, du but défini par les statuts et porté a
la connaissance des tiers par la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, plus
que de Pactivité effective, difficilement controlable par les tiers et susceptible de modifi-
cation ou d’extension. L’argumentation de la recourante, qui au demeurant ne fournit
aucune indication sur la nature de son activité pour la société italienne a laquelle elle
participe, est donc mal fondée.

6. La recourante allégue en vain qu’aucun cas de confusion effective entre les deux
sociétés, en Suisse ou a ’étranger, n’a été établi. Selon une jurisprudence constante, le
risque objectif de confusion suffit: il doit étre appréci¢ d’aprés le cours ordinaire des
choses (ATF 94 1T 129, 131, 93 II 44, 92 11 97, 90 II 202; arrét non publié¢ Uhrenfabrik
Rolex A.G. ¢. Rolex A.G., du 4 mai 1971, p.6). Juger différemment reviendrait a
obliger le titulaire de la raison sociale prioritaire a attendre la réalisation d’une con-
fusion effective, c’est-a-dire d’un dommage, avant de pouvoir intervenir judiciairement.

7. La recourante entend tirer argument de la coexistence 4 Genéve, qui serait de
notorité publique, de nombreuses sociétés dont la raison sociale serait trés proche de celle
de Pintimée.

Dans la mesure ol cette allégation repose sur une preuve nouvelle, 4 savoir la photo-
copie, produite en instance fédérale, de deux pages de I’Annuaire genevois 1971, elle est
irrecevable (art.55 al. 1 lettre ¢ OJF). La question de la notoriété du fait allégué, en
revanche, reléve du droit. Il est effectivement notoire que le préfixe «fid» est communé-
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ment utilisé par les fiduciaires comme premiére syllabe de leur raison de commerce. I1
n’en demeure pas moins que la loi exige dans tous les cas que lcs raisons sociales des
sociétés anonymes se distinguent nettement entre elles. Peu importe que le risque de
confusion n’existe que dans I'une des langues nationales, du moment que la raison sociale
est effectivement utilisée dans cette langue, comme en Pespéce. Il n’appartient pas au
Tribunal fédéral d’examiner si d’autres raisons pourraient étre contestées avec succes
par la demanderesse et, le cas échéant, pourquoi celle-ci ne les a pas attaquées. Il n’est
en cffet pas établi, ni méme allégué qu’elle ait manifesté par sa passivité une volonté
générale de tolérer n’importe quelle autre raison similaire a la sienne.

La recourante se prévaut encore d’un arrét ancien dans lequel le Tribunal fédéral a
jugé qu’en matiére d’assurance on peut se contenter de différences moins grandes pour
que soit écarté le risque de confusion, attendu que le preneur d’assurance ne traite pas
avec une compagnie sans savoir exactement avec laquelle il a affaire (ATF 52 II 400).
Mais cet argument ne saurait valoir pour une société financiére ni pour une fiduciaire,
de sorte que ce précédent ne peut étre invoqué pour nier le risque de confusion en
Iespéce.

8. La demande est fondée non sculement au regard de 'art. 956 al.2 CO, mais aussi
de Part. 1er al.2 lettre d LCGD. Une société dont la raison sociale jouit de la priorité peut
s’opposer en vertu de cette disposition a 'utilisation par une société concurrente d’une
raison qui suscite des confusions avec la sienne (ATF 95 II 572 consid.3b, 93 II 46
consid. 3). L’arrét déféré a donc admis a juste titre le premier chef de conclusions de la
demande, tenant & ce qu’il fiit interdit & la défenderesse de faire usage de la raison sociale
«Fidele Financiére S.A.».

La Cour de justice a en outre ordonné la radiation de Pinscription de cette raison
sociale du registre du commerce. L’inscription au registre du commerce d’une raison
sociale qui préte 4 confusion en constitue une forme d’usage indu au sens de I’art. 956
al.2 CO. Le titulaire de la raison prioritaire est donc en droit de requérir la radiation de
cette inscription (ATF 92 IT 101 consid. 6, 88 11 178 consid. 1, 79 II 191). Le second chef
de conclusions de la demande est donc également fondé. Mais il n’appartient pas au juge
du fond de prendre lui-méme les mesures nécessaires 4 la radiation, qui relevent de
I’exécution des jugements. La radiation pure et simple d’une raison sociale par I'autorité
judiciaire présenterait en outre I'inconvénient de priver la société de toute raison. Il
convient donc d’impartir au défendeur, selon 1'usage, un délai approprié pour y faire
procéder lui-méme (ATF 92 II 101 consid.6), ce qui lui permettra de substituer
simultanément une nouvelle raison sociale a ancienne. L’obligation de faire procéder
a la radiation doit étre assortie de la menace de la peine d’arréts ou d’amende prévue a
I’art.292 CP, en cas d’insoumission. Une telle modification mineure de I’arrét attaqué
doit étre apportée d’office; peu importe que le recours soit rejeté.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

1. Rejette le recours et confirme 1’arrét rendu par la Cour de justice du canton de
Geneve le 29 janvier 1971 en ce sens qu’il est fait interdiction a la recourante d’utiliser
la raison sociale «Fidele Financiére S.A.»;

2. Impartit 4 la recourante un délai de 30 jours pour faire procéder a la radiation de
la raison sociale «Fidele Financiére S.A.» du registre du commerce sous la menace a
ses organes responsables de la peine d’arréts ou d’amende prévue a I'art.292 CP. ...
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Firmenrecht

Luldssigheit der Verwendung des Wortes « CRANS » in der Firma der Gesell-
schaft « HOTEL CRANS AMBASSADOR S.A.», welche den Bau eines
Hotels auf dem « Plateau de Montana-Crans » (Gemeinde Montana) beabsich-
tigt, da fiir das Publikum keine Tduschungsgefahr besteht.

Admissibilité du mot « CRANS » dans la raison sociale de la société « HO TEL
CRANS AMBASSADOR S.A. », qui se propose de construire un immeuble sur
le « Plateau de Montana-Crans» (Commune de Montana ). Il ne peut induire le
public en erreur.

RJV 1971 5.2781f., BeschluB3 des Département de justice du canton du
Valais vom September 1970 1.S. Hétel Crans Ambassador S.A. gegen
Préposé au registre du commerce.

La société en cause a été inscrite au RC sous la raison sociale « Hétel Crans Ambas-
sador SA».

Sommée par le préposé au RC de modifier sa raison sociale en rayant le celle-ci le mot
«Crans», la société précitée s’y est refusée en recourant auprés de 'autorité cantonale
de surveillance aupres de laquelle elle conclut au maintain de 'inscription.

Le Département de Justicc a admis le point de vue de la recourante en exposant
notamment ce qui suit:

En principe, le préposé ne peut pas annulcr unc inscription déja effcctuée. Mais,
comme les inscriptions faites au RC n’ont pas le caractére de chose jugée, il s’ensuit
qu’elles peuvent fort bien étre annulées ou modifiées aprés coup, §’il s’avére que les
prescriptions relatives au registre du commerce n’ont pas ¢té observées (RO 56 1 358,
JdT 1931 186; cf. Couchepin No 7).

Le Tribunal fédéral autorise ’annulation lorsque le préposé a été induit en erreur.
On ne saurait, en effet, maintenir une inscription qui soit manifcstement inexacte. En
pareil cas, le préposé devra en référer a ’autorité de surveillance (art.38 al.2 ORQC), la
procédure applicable étant celle des art.60 et 61 ORC.

1l appartient donc bicn au Département de Justice - et cctte compétence n’est pas
contestée par la société en cause — d’examiner si, dans le cas d’espéce, la raison incri-
minée est conforme ou non aux prescriptions et, au besoin d’en déterminer la nouvelle
teneur (Département de Justice, 8 aoGt 1955, St-Gall, mars 1949).

En fait, il s’agit essentiellement de savoir si Putilisation du mot «Crans» dans la
raison sociale est conforme a la vérité et n’est pas de nature a créer des confusions.

Selon la recourante, I'immeuble qu’elle se propose de construire se trouve dans une
région communément dénommeée «Plateau de Crans», Le lieu méme ol il sera implanté
s’appelle «Sorecrans». La désignation de « Crans» n’est d’ailleurs plus liée au territoire
des communes de Chermignon, Lens et Icogne. Elle englobe une région beaucoup plus
vaste, celle connue sous le nom de «Haut-Plateau».

Cet avis n’est pas partagé par le président de la commune de Chermignon. D’aprés ce
dernier, la désignation territoriale de « Crans» concerne les terrains se trouvant sur les
communes d’Icogne, Lens et Chermignon et la désignation de «Montana» a trait
uniquement aux fonds sis sur les communes de Montana et de Randogne.
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Pour sa part, le président de la commune de Randogne est d’un autre avis. Selon lui,
il est impossible d’affirmer avec certitude que la région désignée sous le vocable de
«Crans» ne comprend que les territoires des communes de Lens, Icogne et Chermignon.
Il semble que cette appellation évoquait dans le passé une région s’étendant de 1’Ouest
du territoire de la commune de Randogne 4 la région de la Moubra.

Quant 4 la municipalité de Montana, elle est d’avis que le terme de «Crans» désigne
aujourd’hui une région sise principalement sur les juridictions de Montana et de
Chermignon.

Agissant au nom de la Société de développement de Crans et des trois communes de
Lens, Chermignon et Icogne, leur conseil affirme de son cété que Montana et Crans
ne sont pas des désignations interchangeables, mais des lieux géographiques déterminés.
Crans désigne le territoire des communes de Chermignon, Icogne et Lens, alors que
Montana englobe le territoire des communes de Montana et de Randogne.

On constate ainsi qu’il y a divergence de vues sur la portée territoriale du mot
«Crans». Les opinions des autorités locales varient, semble-t-il, selon les intéréts en
présence. Ce vocable paralt bien, en tout cas, avoir été utilisé antérieurement pour
désigner une région relativement vaste, aux limites cependant imprécises.

Or, aujourd’hui pas plus qu’hier, il n’est possible de fixer avec précision ces limites ni
d’affirmer avec certitude et preuves a ’appui que la désignation de «Crans» s’applique
aux seuls territoires de Chermignon, Lens et Icogne.

On constate, au contraire, que la région appelée communément aujourd’hui « Haut-
Plateau» et qui englobe Montana et Crans tend de plus en plus a constituer une entité
touristique et commerciale. Sur le plan administratif, économique et méme sportif, on
assiste également a une concentration et 4 un regroupement, notamment en ce qui
concerne la police, les écoles, la santé publique, les mesures d’assainissement, etc. ...

Le jour n’est pas loin ol cette région ne formera qu’un tout. Maintenant déja, le
public, & part quelques initiés, ne fait guére plus de distinction entre les diverses com-
munes appartenant au plateau de Montana-Crans.

Plusieurs sociétés, d’ailleurs, dont les immeubles sont sis sur le territoire de Montana
ou de Randogne, utilisent le mot «Crans» dans leur raison sociale: SI Super-Crans SA,
SI Cransalpin, ST Sorecrans, etc. Ces sociétés figurent au registre du commerce et leur
inscription n’a donné lieu 4 aucune contestation.

On doit conclure de ce qui précede que le mot « Crans» peut subsister dans la raison
sociale « Hotel Crans Ambassador SA», car il n’est pas de nature a induire le public en
erreur et ne viole pas les dispositions des art. 944 CO et 38 ORC.

Firmenrecht

Wahrheit der Eintragung. Die Verwendung des Wortes « Supermarkt » in einer
Firmabezeichnung entspricht nicht der Wahrheit, wenn dieses dem Unternehmen
eine Bedeutung und einen Ruf geben soll, den es in Wirklichkeit nicht hat.

L’utilisation dans la raison sociale du mot « Supermarkt » est contraire & la vérite,
lorsqu’elle ne vise qu’a donner & Uentreprise une importance et une réputation
qu’elle n’a pas.

RJV 1971 S.2801F., Beschlufl des Département de Justice du Canton du
Valais vom Dezember 1970.



— 195 —

Le préposé au registre du commerce a invité le titulaire d’une raison sociale compor-
tant le mot «Supermarkt» a requérir une nouvelle inscription ne contenant plus cette
désignation.

Le titulaire de la raison s’est refusé a donner suite a cette sommation et s’est adressé a
Pautorité de surveillance en concluant au maintien de ’inscription.

Le Département de Justice a rejeté ce recours pour les motifs suivants:

En principe, le préposé ne peut pas annuler une inscription déja effectuée. Mais,
comme les inscriptions faites au RC n’ont pas le caractére de chose jugée, il s’ensuit
qu’elles peuvent fort bien étre annulées ou modifiées aprés coup, s’il s’avére que les
prescriptions relatives au registre du commerce n’ont pas été observées (RO I 358,
JdT 1931 186; Couchepin No 7). On ne saurait, en effet, maintenir une inscription qui
soit manifestement inexacte ou contraire a la vérité ou de nature a induire en erreur. En
pareil cas, c’est la procédure des art. 60 et 61 ORC qui est applicable. Le préposé doit
donc sommer la personne intéressée de requérir I'inscription d’une nouvelle raison. C’est
ce qui a été fait dans le cas d’espéce. En cas de refus, l'autorité de surveillance doit
examiner la situation et statuer.

Il appartient donc bien au Département de Justice d’examiner si la raison en cause
est conforme ou non aux prescriptions du registre du commerce (Valais, aott 1955;
St-Gall, mars 1949).

En fait, il s’agit essentiellement de savoir si I'utilisation du mot « Supermarkt» dans la
raison est conforme a la vérité et n’a pas un caractére publicitaire.

Le recourant prétend qu’il a certain droit acquis a l'utilisation du mot précité parce
qu’il s’en sert déja depuis 1967 pour désigner son entreprise. Cet argument ne saurait
étre retenu car, s’il se révéle qu’une inscription contrevient, méme sur un seul point, aux
exigences de I’art. 38 ORG, elle doit étre radiée sans qu’il soit tenu compte de la durée de
cette inscription (TF, juin 1939).

Le fait d’avoir utilisé la raison depuis un certain temps déja ne constitue donc nulle-
ment un droit acquis.

On ne saurait également admettre le point de vue du recourant selon lequel il
s’estime victime d’une inégalité de traitement du fait qu’en Valais méme et ailleurs,
notamment au Tessin, on a admis 'inscription et I'utilisation du terme «Supermarkt»
pour des commerces de moindre importance que le sien. En effet, comme cela a déja été
précisé plus haut, tant le Conseil fédéral que le Tribunal fédéral ont admis que les
décisions rendues en matiére de RC n’ont pas force immuable de chose jugée et peuvent
toujours étre modifides si besoin est (cf. Stampa).

Ainsi, le fait, §’il est exact, que d’autres commergants aient été autorisés a utiliser la
désignation «Supermarkt» ne donne nullement le droit au recourant de se servir de ce
terme. Encore faudrait-il savoir dans quelles conditions cette autorisation a été donnée.
Et, de toute fagon, I’autorité compétente n’est pas tenue par d’autres décisions anté-
rieures. Le fait qu’elle ait toléré auparavant P'inscription d’une désignation tout aussi
criticable ne confére pas au recourant le droit de bénéficier de la méme tolérance (JdT
1955 I 379).

Sur la question essentielle, enfin, de savoir si, dans le cas d’espeéce, I'utilisation du mot
«Supermarkt» est conforme a la vérité, il y a lieu de s’en tenir 4 ’avis de I’Office fédéral
du RC et des milieux professionnels consultés. D’apreés ceux-ci, la désignation «Super-
markt» ne saurait s’appliquer qu’a des commerces ayant une superficie d’au moins
400 m?. Or, le commerce du recourant ne dépasse pas la grandeur d’un commerce
ordinaire. Il n’a en tout et pour tout qu’une surface globale de 330 m?. D’autre part, il
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n’est destiné qu’a la population et aux touristes d’un village. Au vu des besoins qu’il doit
satisfaire, un tel magasin n’est certainement pas un supermarché.

Il n’existe donc aucun motif valable de s’écarter de ’avis de I’autorité fédérale et des
milieux professionnels de la branche. Cette maniére de voir correspond d’ailleurs a celle
du TF et des autorités de surveillance. C’est ainsi que 'usage des mentions suivantes n’a
pas été autorisé, parce que servant uniquement de réclame et ne correspondant pas a la
situation réelle: « GroBe franzésische Warenhalle» « Au Palais du Vétement» (pour un
magasin de confection dans une petite ville) «Migros-Halle» (pour un commerce de
détail ordinaire) etc. ... (Steiger).

Selon le TF, des adjonctions ne se rapportant qu’a 'importance d’une entreprise ne
doivent pas étre inscrites (RO 80 I 424). La raison n’est en effet pas destinée a faire de la
publicité pour ’entreprise 2 laquelle se rapporte, ni faire apparaitre celle-ci comme plus
importante qu’elle n’est en réalit¢ (RO 87 I 305).

De ce qui précede on doit conclure que le mot « Supermarkt», utilisé par le recourant,
n’est manifestement pas de nature a caractériser, a individualiser son entreprise, mais
vise avant tout 4 lui donner une importance et une réputation qu’elle n’a pas. De ce fait,
il doit étre considéré comme contraire aux art.38 et 44 ORC.

Firmenrecht

Vereine, welche nicht ausschlieBlich einen nicht wirischaftlichen weck verfolgen,
genieflen nicht den Schutz des Art.956 OR.

Territoriale Bezeichnung im Namen eines Vereins. Voraussetzungen der Bewilli-
gung. Verweigerung der Bewilligung wegen Verwechslungsgefahr.

Les associations qui ne poursuivent pas exclusivement un but non économique, ne
béneficient pas de la protection de I’art. 956 CO.
Désignation territoriale dans le nom d’une association. Conditions de I’autorisa-

tion. Refus de I’autorisation en raison d’un risque de confusion.
BGE 99 Ib 34ff. und Sem. jud. 1973, S.554ff. (rés. JT 1973 T 532),

Urteil der I.Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom
13. Mirz 1973 i.S. Association fribourgeoise des intéréts immobiliers
gegen Office tédéral du registre du commerce.

A. L’Association fribourgeoise des intéréts immobiliers (ci-aprés: 1’Association),
fondée en 1941 avec siége a Fribourg, a notamment pour but la défense de la propriété
immobiliere, étude des problémes y relatifs et la défense des intéréts de ses membres
Elle constituait avec les «Chambres immobiliéres» des cantons de Vaud, Genéve.
Neuchitel et du Valais Pune des sections affiliées a la Fédération romande immobiliére
a Lausanne (ci-apres: FRI).

Le 4 décembre 1970, la FRI a conclu avec I’Union syndicale suisse et PUnion
romande des gérants et courtiers en immeubles une convention stipulant notamment
I’élaboration dans les cinq cantons romands d’une formule type de bail a loyer et la
création de commissions paritaires de conciliation. L’Association a d’emblée refusé
d’appliquer cette convention. Elle 2 maintenu cette position dans divers échanges de
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correspondances avec la FRI. Par lcttre du 17 octobre 1972, elle a communiqué sa
décision de se retirer de la FRI, décision que celle-ci a acceptée le 19 octobre.

Le 9 juin 1971, une entrevue destinée a permettre 'application de la convention du
4 décembre 1970 dans le canton de Fribourg malgré le refus de I’Association a réuni des
représentants de la FRI, de 'Union romande des gérants et courtiers en immeubles, de
I’Union cantonale des arts et métiers, de ’Union interprofessionnelle patronale, de
PUnion des paysans fribourgeois et de la Chambre fribourgeoise du commerce et de
Pindustrie (ci-aprés: CFCI). On a alors envisagé la création d’une organisation repré-
sentative fribourgeoise en matiére immobiliére. Les démarches entrepriscs en vue de
trouver une ententc avec I’Association n’ont pas abouti. Le 5 septembre 1972, des
représentants des banques, assurances, «régies», cntrepreneurs, industriels et associations
professionnelles, réunis sous la présidence du dirccteur de la CFCI, ont constitué la
«Chambre immobiliére fribourgeoise» (ci-apres: CIF). Cette association, dont le secrétariat
était confié a la CFCI, avait notamment pour but de défendre la propriété immobiliére
dans le canton de Fribourg, d’assurer des rapports harmonieux entre propriétaires et
locataires, par la vole conventionnelle, d’étudier les questions immobiliéres et de faire
bénéficier ses membres d’avantages en rapport avec la gestion de biens immobiliers.
Elle a été admise en qualité de section par la FRI. Le 26 septembre 1972, elle a demandé
a I’Office fédéral du registre du commerce Pautorisation d’utiliser la désignation
«Chambre immobiliere fribourgeoise» en vue de son inscription au registre du com-
merce.

B. Le 6 septembre 1972, I’Association a requis sont inscription au Registre du com-
merce de Fribourg. Le méme jour, elle a décidé de substituer 4 son nom celui de
«Chambre fribourgeoise immobiliére». Elle a communiqué cette modification le lendemain
au préposé au Registre du commerce de Fribourg. Le 14 septembre 1972, elle a demandé
a P’Office fédéral du registre du commerce d’autoriser son inscription sous le nom de
«Chambre fribourgeoise immobiliére ».

Consultée par I’Office fédéral du registre du commerce conformément a l’art. 46 al. 2
ORC, la Direction de lintéricur, de l'industrie, du commerce, de P’artisanat et des
affaires sociales du canton de fribourg a répondu le 9 novembre 1972 qu’en I’état, aucune
des deux associations concurrentes ne pouvait prétendre a la représentation exclusive des
milieux immobiliers fribourgeois; qu’en conséquence, elle ne pensait pas que la déno-
mination «fribourgeoise» puisse étre attribuée de préférence a I'une d’elles.

L’Office fédéral du registre du commerce a rejeté la requéte de la CIF le 14 novembre
1972 et celle de I’Association le 15 novembre 1972.

C. L’Association recourt au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut & son
annulation, ’Office fédéral du registre du commerce étant invité 4 autoriser inscription
au registre du commerce de ’arrondissement de la Sarine de la raison sociale « Chambre
fribourgeoise immobiliére».

L’office intimé propose le rejet recours.

Considérant en droit:

1. Selon les art.45 et 46 ORC, Plinscription au registre du commerce d’une raison
sociale comportant une adjonction territoriale ou régionale est subordonnée a ’autorisa-
tion de ’Office fédéral du registre du commerce. Cette régle s’applique aussi 4 linscrip-
tion des associations qui ne poursuivent pas exclusivement un but non économique, en
particulier les groupements professionnels constitués en association (art.47 ORC). Peu
importe a cet égard que, selon la jurisprudence ct la doctrine, ces associations ne soient
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pas soumises au droit des raisons de commerce et ne bénéficient pas de la protection de
Part.956 CO (RO 83 II 254s. consid. 2 et citations, 90 II 464; His, n.32 ad art.944
et n.3 ad art.956 CO; Gunur/Merz/KumMMER, Das schweizerische Obligationenrecht,
p.7353).

2. a) Selon la jurisprudence récente, I’art.45 al. ] ORC tend a prévenir des abus; la
désignation nationale ou territoriale ne doit pas étre trompeuse et ne doit pas étre
motivée seulement par le souci de la réclame ou le désir d’obtenir un avantage sur la
concurrence; mais autorisation ne peut pas étre refusée si le requérant justifie d’'un
intérét digne de protection, notamment lorsque la désignation nationale ou territoriale
est un moyen d’individualiser ’entreprise en mettant en évidence un élément géogra-
phique qui la distingue objectivement des autres; il n’est pas nécessaire que I’entreprise
requérante bénéficie dans son domaine d’une position de monopole (RO 92 I 297,
298ss, 305, 94 1 560s., 96 1 611s., 98 I b 299s.). Jusqu’a la constitution de la CIF, rien ne
se serait opposé selon cette jurisprudence a ’inscription au registre du commerce de la
recourante sous le nom de «Chambre fribourgeoise immobili¢re»: elle déploie son
activité uniquement dans le canton de Fribourg, et elle était jusqu’alors la seule organi-
sation de ce genre dans le canton.

b) Depuis le 5 septembre 1972, il existe une « Chambre immobiliére fribourgeoise».
L’autorisation d’utiliser cette désignation en vue de son inscription au registre du com-
merce lui a certes été refusée le 14 novembre 1972 ; mais elle peut continuer a porter ce
nom tant qu’elle ne fait pas Pobjet d’une interdiction judiciaire. Quant & la recourante,
elle a décidé le 6 septembre 1972 de substituer 4 son nom d’ «Association fribourgeoise des
intéréts immobiliers» celui de «Chambre fribourgeoise immobiliere». S’agissant du
changement du nom d’une association qui n’était pas inscrite au registre du commerce,
une autorisation de I’Office fédéral du registre du commerce n’était pas nécessaire.

On se trouve ainsi en présence de deux « Chambres immobiliéres», qui toutes deux
portent la désignation «fribourgeoise» et ont pour but essentiel la défense des intéréts
des propriétaires immobiliers dans le canton de Fribourg. Ces deux associations désirent
se faire inscrire au registre du commerce. A I’évidence, leurs noms, qui ne se distinguent
que par la place du mot «fribourgeoise», prétent a confusion. L’acte de recours lui-
méme en fait la démonstration: a plusieurs reprises, son rédacteur a di corriger aprés
coup le nom des deux associations concurrentes, 'ordre des mots «fribourgeoise» et
«immobiliére» étant erroné.

¢) Selon I’art.944 al. 1 CO, une raison de commerce ne peut contenir des indications
qui puissent induire en erreur. Cette regle s’applique aussi au nom des associations
inscrites au registre du commerce. Saisi par les deux associations concurrentes de de-
mandes d’autorisation d’employer la désignation territoriale «fribourgeoise», 1'office
intimé ne pouvait satisfaire aux deux requétes. Cette double autorisation aurait contre-
venu a l’art.944 al.1 CO, puisqu’elle aurait entrainé le risque d’induire le public en
erreur. Elle se serait en outre trouvée en contradiction avec le refus que le préposé au
Registre du commerce de Fribourg aurait di opposer, en vertu des art. 940, 944 al. 1 et
955 CO, a I’inscription de deux associations portant le nom « Chambre immobiliere» et
I’adjonction «fribourgeoise».

L’office ne pouvait pas non plus accorder I'autorisation a I'une des deux associations
concurrentes, tout en la refusant 4 Pautre: il se serait alors rendu coupable d’une part
d’inégalité de traitement, d’autre part d’avoir préjugé un litige relevant des tribunaux
civils.
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L’Office fédéral du registre du commerce n’a donc pas violé le droit fédéral en refusant
4 la recourante 'autorisation de se faire inscrire au registre du commerce sous le nom de
«Chambre fribourgeoise immobiliére».

3. Les arguments que la recourante fait valoir 4 I’encontre de cette décision sont mal
fondés. Le fait qu’elle est la seule 4 avoir déposé une réquisition d’inscription au registre
du commerce est sans pertinence. Ce qui importe est que la CIF a également demandé a
I’Office fédéral du registre du commerce lautorisation d’employer la désignation
«fribourgeoise», cet office se trouvant ainsi saisi de deux requétes incompatibles au
regard de l’art. 944 al.1 CO. Au demeurant, la recourante ne saurait revendiquer la
protection de I’art.956 CO parce qu’elle a requis son inscription auprés du préposé au
Registre du commerce de Fribourg: I’art. 956 ne protége que les titulaires de raisons
inscrites sur le registre et publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce, et qui
jouissent de la protection des raisons de commerce; tel n’est pas le cas, on I'a vu, des
associations (consid. 1 ci-dessus).

La recourante allégue en vain qu’elle porte depuis 1941 dans son nom la désignation
«fribourgeoise», qui n’a jamais suscité d’opposition, et qu’elle a entretenu avec les
autorités cantonale et communale des relations réguliéres. Une association est libre de
faire figurer dans son nom une désignation nationale, territoriale ou régionale, tant
qu’elle ne se fait pas volontairement inscrire au registre du commerce (art.60 al. 1 CC)
ou qu’elle n’est pas tenue de le faire (art.60 al.2 GC). Cette liberté n’est limitée que par
les dispositions du code civil sur le droit au nom et par d’éventuelles prescriptions de droit
public. L’autorité n’avait donc pas deraison de s’opposer a la désignation «fribourgeoise»
employée par la recourante, qui n’est pas inscrite au registre du commerce. Quant aux
relations entre celle-ci et les autorités cantonale et communale, elles s’expliquent tout
naturellement, puisque jusqu’a la constitution de la CIF la recourante était la seule
association représentative des milieux immobiliers et de propriétaires dans le canton de
Fribourg.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Rejette le recours.

Firmenrecht
Die Lautverbindung « Econy stellt eine reine Phantasiebezeichnung dar und
bildet deshalb eine zuldssige Firma fiir eine auslindisch beherrschte Bank, da sie
nicht falschlich auf schweizerischem Charakter der Bank schlieflen [dft.

La combinaison phonétique « Econ » est une désignation de pure fantaisie et peut
dés lors étre admise comme raison sociale d’une banque en mains élrangéres, car elle
ne fera pas croire que la banque est en mains suisses.

BGE 98 Ib S.3751T.,, Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts vom
13. Oktober 1972 i.S. Econ Bank gegen Eidg. Bankenkommission.

Am 5. Juni 1970 wurde in Ziirich die «Econ Finanz AG» gegriindet. Im
Zusammenhang mit einer Statutendnderung vom 20.November 1970
wihlte die Gesellschaft die Firma «Econ Bank AG». Ein Anteil von
562/, %, ihres Aktienkapitals befindet sich in deutschem Besitz.
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Die EBK forderte die Econ Bank AG auf, ihre Firma abzuindern, und
fithrte in ihrem Schreiben vom 21.Dezember 1971 aus, die Firmenbe-
zeichnung «Econ Bank» entspreche den Anforderungen von Art. 3P
Abs. 1 lit.b BankG nicht, weil sie als «neutrale» Bezeichnung «auf einen
schweizerischen Charakter schlieBen lasse». Da sich die Econ Bank AG
in der Folge unter Berufung auf Wortlaut und Entstehungsgeschichte der
fraglichen Gesetzesbestimmung weigerte, ihre Firma abzudndern, traf die
EBK am 13. Mirz 1972 folgende Verfigung:

«1. Die ECON BANK A.G., Ziirich, ist als auslindisch beherrschte
Bank im Sinne von Art.3%s Abs.3 Bankengesetz zu betrachten.

2. Die in Art. 3t Bankengesctz erwihnte zusétzliche Bewilligung wird
nicht erteilt, es sei denn, die ECON BANK A.G. melde bis zum 30. Juni
1972 dem zustindigen Handelsregisteramt zwecks Eintragung eine neue,
der Eidg. Bankenkommission im voraus genehme Firmabezeichnung, die
Art.3bis Abs. 1 lit. b entspricht.

3. Wenn die ECON BANK A.G. Ziirich, bis 30. Juni 1972 ihre Firma-
bezeichnung nicht dndert, wird die Bewilligung fiir die Geschiftstétigkeit
unverziglich entzogen werden. »

Die ECON BANK A.G. fithrt Verwaltungsgerichtsbeschwerde. . .

Aus den Erwdgungen:

I....

2. Nach Art.3bis BankG bedarf eine nach schweizerischem Recht organisierte, aus-
landisch beherrschte Bank einer Spezialbewilligung der EBK, die nur erteilt wird, wenn
die in Abs. 1 lit.a bis ¢ umschriebenen Bedingungen erfiillt sind. Ein «beherrschender
auslandischer EinfluB3» besteht,

— wenn Ausldnder mit mehr als der Halfte des Gesellschaftskapitals beteiligt sind,
— oder wenn Auslinder iiber mehr als die Hilfte der Stimmen verfiigen,
~ oder wenn Auslinder «in anderer Weise cinen beherrschenden Einfluf3 austiben»

(Art.3bis Abs.3 BankG).

Insoweit stimmt die Regelung des BankG mit Art. 1 des am 1. Juli 1971 aufgehobenen
BB 1969 inhaltlich iiberein, wo von einem «maBgebenden» ausldndischen Einflufl die
Rede war.

Wie die Beschwerdefithrerin anerkennt, befindet sich ein Anteil von 56%/;% ihres
Aktienkapitals in deutschem Besitz. Sie hat deshalb im Sinne von Art. 3bis Abs. 3 BankG
als «ausldndisch beherrscht» zu gelten und bedarf der erwéhnten Bewilligung, die ihr
u.a. nur dann erteilt werden kann, wenn sie eine Firma fiihrt, «die nicht auf einen
schweizerischen Charakter der Bank hinweist oder darauf schlieBen 148t» (Art.1 Abs. 1
lit.b BB 1969; Art. 3bis Abs. 1 lit. b BankG). Daf3 die Firma «Econ Bank» nicht auf einen
schweizerischen Charakter «hinweist», ist unbestritten. Streitig ist indessen, ob sie auf
einen solchen «schlieBen 148t», wie die EBK annimmt.

3. Die Vorschrift von Art.3bis Abs.1 lit.b BankG soll bewirken, daB sich der Bank-
kunde nach Méglichkeit bereits aufgrund der Firmenbezeichnung Klarheit dartiber zu
verschaffen vermag, ob er seine Mittel einem schweizerischen oder einem auslidndischen



— 201 —

Institut anvertraut (vgl. die bundesritliche Botschaft zur Revision des BankG vom
13.Mai 1970, BBI 1970 T S.1153). Zu diesem Zweck hat der Gesetzgeber die Anforde-
rungen an die Firmenbezeichnung auslandisch beherrschter Banken negativ umschrie-
ben: die Firma darf weder auf einen schweizerischen Charakter «hinweisen» noch auf
einen solchen «schlieBen lassen». Nach dem Wortlaut soll damit offenbar sowohl eine
direkte als auch eine indirekte T4uschung der Offentlichkeit verhindert werden, Unzu-
ldssig ist demnach die Bildung einer Firma mit nationalen oder territorialen Bezeich-
nungen (vgl. Art. 944 Abs.2 OR; Art.45 HRV) oder mit Hinweisen auf typisch schwei-
zerische Industrien und Erzeugnisse. Vorbehalten bleiben freilich Firmen bereits be-
stchender, ausldandisch beherrschter Banken (wie z.B. Banca del Gottardo, Banca Val
Lugano), weil diesen unter Umstédnden ein wohlerworbenes Recht auf Beibehaltung ihrer
bisherigen Firma zustehen kann (vgl. BBl 1970 I, S.1185). Aus dem Wortlaut von
Art.3bis Abs. 1 lit. b BankG folgt anderseits ohne weiteres, da3 eine Firmenbezeichnung
den gesetzlichen Anforderungen geniigt, wenn sie nach dem allgemeinen Sprachge-
brauch nicht geeignet ist, in der Offentlichkeit den Eindruck zu erwecken, daB es sich
bei der fraglichen Bank um eine schweizerische Unternechmung handle. So verhilt es
sich namentlich bei reinen Phantasiebezeichnungen, die keinerlei Riickschliisse auf
schweizerische Eigenart zulassen und lediglich dazu dienen, den Firmentriger von
andern, allenfalls gleichartigen Unternechmungen zu unterscheiden. Keinesfalls kann
aus dem Wortlaut von Art.3bs Abs. 1 lit.b BankG abgeleitet werden, jede Firmenbe-
zeichnung, die nicht auf eine ausldndische Beherrschung hindeute, lasse ohne weiteres
auf eine Schweizerbank schlieBen.

Nachforschungen beim Eidg. Amt fir das Handelsregister haben ergeben, daB3 die
Lautverbindung «Econ» auch in anderen eingetragenen Firmenbezeichnungen vor-
kommt, freilich nur in zusammengesetzten Wértern, wie beispielsweise « Economia»,
«Economics», « Econometrics» u.a.m. In der Erweiterung zu «economic» oder «écono-
mique» kommt ihr indessen ein Sinngehalt zu, der dem Bestandteil «econ» fiir sich allein
nicht zugeschrieben werden kann. « Econ» bedeutet fiir sich allein nichts, sondern stellt
eine reine Phantasiebezeichnung dar. Als Firma fiir eine Bank ist sie deshalb neutral;
sie 1468t nach dem Gesagten keinerlei Riickschliisse auf einen schweizerischen Charakter
zu und entspricht mithin den Anforderungen von Art.3bs Abs.1 lit.b BankG bzw.
Art. 1 Abs. 1 lit.b BB 1969. Die Firmenbezeichnung der Beschwerdefiihrerin steht dem-
nach einer Bewilligung im Sinne von Art.3tr BankG nicht entgegen.

4. Die EBK hat unter Hinweis auf die Materialien zu Art. 3bis Abs. 1 lit. b BankG und
Art. 1 Abs.1 lit.b BB 1969 anders entschieden. Wie die Beschwerdefiihrerin mit Recht
geltend macht, kann die angefochtene Auslegung indessen nicht auf dic Entstehungs-
geschichte der erwihnten, wortlich tibereinstimmenden Vorschriften gestiitzt werden.

a) Nach standiger Rechtsprechung (BGE 97 I 148, 823 Erw.3; 96 1 181; 951 510/11
mit Verweisungen) darf auf den Willen des historischen Gesetzgebers nur dann abge-
stellt werden, wenn er im Wortlaut des Gesetzes selbst Ausdruck gefunden hat, dem Sinn
der Bestimmung entspricht und der Systematik des Erlasses Rechnung trigt. Ist das Ge-
setz unklar und kénnen mehrere Auslegungen auf den Wortlaut gestiitzt werden, so
bildet die Entstehungsgeschichte freilich ein Auslegungselement, und sie darf bei der
Ermittlung des Sinngehalts einer auslegungsbediirftigen Vorschrift mitberiicksichtigt
werden, sofern sie iiber die Absichten des Gesetzgebers zuverldssig Aufschluf3 zu geben
vermag (vgl. BGE 97 I 823/4, 92 I 309 mit Verweisungen).

b) In seiner Botschaft zum BB 1969 (BBl 1968, 11, S.769) beantragte der Bundesrat
folgende Formulierung: «Diese Bewilligung ist von besonderen Bedingungen abhiingig
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zu machen, so namentlich ... von der Verwendung einer Firma, die auf den ausldndi-
schen Charakter der Bank hinweist» (Art. 1 Abs. | lit.b). Zur Erlduterung fiithrte er aus
(BBl 1968, 11, S.763):

«In der Firma der Bank, auf die ein maBgebender ausldndischer Einflu} besteht, soll
der austdndische Charakter der Bank zum Ausdruck kommen. Das wird in vielen Fillen
durch die Ubernahme der auslindischen Firma des Mutterhauses (z. B. Banque de Paris
et des Pays-Bas S.A.) oder eine unzweifelhaft ausldndische Bezeichnung (z.B. Wozchod
Bank) geschehen. Wenn aber der Hauptteil der gewéhlten Firma nicht klar auf den aus-
lindischen Charakter der Bank hinweist, indem er z.B. schweizerische Familiennamen
verwendet oder lediglich auf den internationalen Geschiftskreis der Bank hinweist,
dann wird es notig sein, in einem Zusatz die ausldndische Beherrschung zum Ausdruck
zu bringen (z.B. <Ausldndische Bank», «<Bank mit maB3gebendem ausldndischem Ein-
fluBlr).»

Die beantragte Fassung stieB im Stinderat auf Widerstand, da VergeltungsmaB-
nahmen des Auslandes befiirchtet wurden (Votum Bolla, StenB Stinderat, 1968, S. 334).
In der Folge iiberwand der Stianderat indessen diese Bedenken und stimmte dem Bundes-
rat zu (StenB a.a.O., S.338). Die nationalritliche Kommission #nderte jedoch die
bundesritliche Fassung ab und umschrieb die Bedingung negativ: «..., die nicht auf
einen schweizerischen Charakter der Bank hinweist.» Der deutschsprachige Bericht-
erstatter (Nationalrat Welter) bezeichnete diese Formulierung als «mildere Fassung»,
der franzésischsprachige (Nationalrat Copt) als «assouplissement» und «adoucissement»
(StenB Nationalrat 1969, S.17). Als Beispiel nannte Nationalrat Copt in diesem Zu-
sammenhang die Firma «Dupont & Cie», die nach Auffassung der Kommission zu-
lassig sei, wahrend sie es nach dem Vorschlag des Bundesrats nicht gewesen wire
(StenB a.a.Q., S.18). In der Folge stimmte der Rat dem Kommissionsentwurf zu. Im
Differenzbereinigungsverfahren empfahl die stdnderitliche Kommission Zustimmung
zur Fassung des Nationalrats (StenB Sténderat 1969, S.49). Standerat Borel widersetzte
sich diesem Antrag und regte an, auch solche Firmenbezeichnungen fiir unzulissig zu
erkliren, die auf einen schweizerischen Charakter der Bank «schlieBen lassen» (StenB
a.a.0., S.50). Diesem Vorschlag stimmte der Stinderat sogleich ohne weitere Diskussion
mit 24 gegen 11 Stimmen zu, obwohl Bundesrat Celio die Auffassung vertrat, die vom
Nationalrat beschlossene negative Formulierung bedeute mit oder ohne den von
Stianderat Borel vorgeschlagenen Zusatz das gleiche (StenB a.a.O., S.50). In der Folge
schlof} sich der Nationalrat dem Beschluf3 des Stinderates (Fassung nach Antrag Borel)
an (StenB Nationalrat 1969, S.159).

Bei der Revision des BankG wurde die Frage der Firmenbezeichnung auslandisch be-
herrschter Banken nochmals erdrtert. Der Bundesrat verwies in seiner Botschaft vom
13.Mai 1970 auf seine im Jahre 1968 gestellten Antrige und hob hervor, daB3 die nun-
mehr vorgeschlagene Formulierung mit jener von Art.1 Abs.1 lit.b BB 1969 tiberein-
stimme, weil die Bundesversammlung bei der Beratung dieses Erlasses vor Jahresfrist
bekanntlich eine «mildere Formulierung bevorzugt» habe (BBI 1970 1, S.1153/4). Die
standeritliche Kommission trat jedoch fiir eine strengere Ordnung ein. Ihr Bericht-
erstatter (Stdnderat Clerc) beanstandete, daf} eine ausldndisch beherrschte Bank nach
dem bundesritlichen Entwurf ohne weiteres die Firmenbezeichnung «Banque de dépot
et de crédit» wihlen kénnte und fithrt aus: «La commission ... préfére que la raison
sociale fasse clairement apparaitre le caractére étranger de la banque» (StenB Stinderat
1970, S.297 und 307). Der Stinderat und die Mehrheit der nationalritlichen Kommis-
sion stimmten in der Folge einem entsprechenden Abidnderungsantrag zu (StenB
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Standerat 1970, S.308 oben; StenB Nationalrat 1970, S.764/5). Der Nationalrat be-
schlof3 jedoch mit 56 gegen 46 Stimmen Festhalten am Antrag des Bundesrats (StenB
Nationalrat 1970, S.766). Hierauf erklirte sich der Stinderat im Differenzbereinigungs-
verfahren ebenfalls damit einverstanden (StenB 1970 Stiinderat, S.465), so daB3 Art. 3 bis
Abs. 1 lit.b BankG die gleiche «milde» Fassung erhielt wie Art. 1 lit.b BB 1969.

¢) Wie aufgrund der Beratungen in den eidgenéssischen Raten festgestellt werden
kann, bestand beim Gesetzgeber keine Klarheit iiber Bedeutung und Tragweite der
gleichlautenden Bestimmungen in Art.3bis Abs. 1 lit.b BankG und Art. 1 Abs. 1 lit.b BB
1969. Fest steht lediglich, dafl im BR 1969 eine «mildere Fassung» gewihlt wurde, als
der Bundesrat urspriinglich beantragt hatte und daB es auch bei der Revision des BankG
dabei blieb, obwohl einzelne Ratsmitglieder eine Verschiarfung der Regelung gefordert
hatten. Unter diesen Umstinden besteht zum vornherein kein Anlaf3, den Vorschriften
iber die Firmenbezeichnung auslandisch beherrschter Banken eine andere Auslegung
zu geben, als ihnen nach dem Wortlaut zukommt (vgl. oben Erw. 3).

Demnach erkennt das Bundesgerichi:

Die Beschwerde wird gutgeheiBen und die Sache zur neuen Entscheidung im Sinne
der Erwagungen an die Eidg. Bankenkommission zuriickgewiesen.

Namensrecht

Das Namensrecht einer Person wird verletzt, wenn thr Familienname in der
Firma einer Aktiengesellschaft, mit der sie nichts zu tun hat, verwendet wird.

Le droit au nom est lésé, lorsque le nom de famille d’une personne apparait dans la
raison sociale d’une société anonyme avec laquelle le porteur du nom n’a rien affaire.

BJM 1973 S.1361L., Urteil des Zivilgerichtes Basel-Stadt vom 19. Dezem-
ber 1972 i.S. Crea gegen Produktion Crea AG.

Der Kldger Victor Crea ist von Beruf Laborant und hat Wohnsitz in
Basel. Die Beklagte Produktion Crea AG, ist cine am 4. 9. 1970 mit Sitz in
Basel gegriindete Aktiengesellschaft, welche die «Kreation, Konzeption
und Realisation von Produkten der visuellen Kommunikation» bezweckt.

Aus den Erwdgungen:

... GemifB Art.29 Abs.2 ZGB kann der Namenstriger, der durch eine Namensan-
maBung beeintrachtigt wird, auf Unterlassung dieser Anmafung klagen. Eine Namens-
anmalBung besteht darin, daBl jemand unberechtigt einen fremden Namen als Bezeich-
nung fir sich selbst oder fiir eine Sache verwendet (BGE 82 11 340, 87 II 107). In casu
gebraucht die Beklagte den Namen des Kligers als Bestandteil der Firma. Zwar wendet
sie ein, « Crea» sei eine reine Phantasiebezeichnung, welche mit dem Namen des Kligers
nichts zu tun habe. Es handle sich um die Anfangsbuchstaben der Worte «création» und
«créatif», womit ein Hinweis auf thre Geschiftstitigkeit beabsichtigt sei. Dieses Vor-
bringen der Beklagten dndert indessen nichts an der Tatsache, daB3 « Crea» ein Familien-
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name ist. Dessen Triger kann sich auf den Namensschutz berufen und dic Untersagung
einer weiteren Verletzung scines Namensrechtes verlangen. Diesem Begehren muf3 statt-
gegeben werden, wenn der Kldger durch die NamensanmafBung becintrichtigt wird und
Rechtsschutz in den Schranken schutzwiirdiger Interessen beansprucht (BGE 66 IT 263).

Eine den Namensschutz rechtfertigende Beintrichtigung des Namenstrigers liegt
nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung bereits dann vor, wenn durch die Namensan-
maBung eine Verwechslungsgefahr entsteht; ein Nachweis stattgefundener Verwechs-
lung ist nicht erforderlich (BGE 74 II 235, 80 II 145). Gemil3 Art.950 Abs.2 OR darf
die Firma ciner Aktiengesellschaft auch Personennamen enthalten. Wird von dieser
Moglichkeit Gebrauch gemacht, so wird damit im allgemeinen die enge Verbindung der
Gesellschaft mit der Person, deren Name in die Firma aufgenommen wird, zum Aus-
druck gebracht. Von diesem Gesichtspunkt aus ist die Verwendung der Firma «Pro-
duktion Crea» geeignet, einen Tréiger dieses Namens mit der Beklagten in Verbindung
zu bringen. Dabeli fallt entscheidend ins Gewicht, daB3 der Familienname Crea, welcher
im Telephonverzeichnis von Basel-Stadt lediglich dreimal zu finden ist, wegen seiner
Seltenheit erhshte Kennzeichnungskraft besitzt und seinen Trager rascher zu individuali-
sieren vermag, als irgendein landldufiger Name. Dies hat zur Folge, daf3 beim Publikum
in vermehrtem MaBe der Eindruck entsteht, die Beklagte sei ein Unternehmen des
Kldgers oder dieser stehe mit jener sonstwie in Beziehung. Eine solche Verwechslungs-
gefahr im Sinne der bundesgerichtlichen Praxis is* jedenfalls nicht auszuschlieBen. Da-
mit ist die Voraussetzung fir die Gutheilung der Unterlassungsklage erfiillt, und der
Beklagten ist der weitere Gebrauch des Wortes «Crea» in ihrer Firma zu untersagen.

A0 Art. 1

Die Verwendung der Bezeichnungen «Discount» oder « Superdiscount» in
Schaufensterauslagen stellt keine bewilligungspflichtige Ankiindigung im Sinne
dieser Verordnung dar.

Lemplor des termes «Discount» ou «Superdiscount» dans les vitrines ne
constitue pas une annonce publique nécessitant un permis au sens de cette ordon-
nance.

BOS 1972 S.80ff., Urteil des Obergerichtes des Kantons Solothurn
vom 25. Mai 1972.

Aus den Erwdgungen:

Von den vier Kriterien, die gemid3 Art.1 AO fir den Begriff des Ausverkaufs be-
stimmend sind, sind deren drei im vorliegenden Falle zweifellos erfiillt, namlich:
a) Veranstaltung des Detailverkaufs;

b) offentliche Ankiindigung, in der Form der Schaufensterauslage;
¢) Inaussichtstellen einer besonderen Vergiinstigung.

Fraglich ist, ob die in Aussicht gestellte besondere Vergiinstigung nur vortibergehen-
den Charakter hatte. Ob dieses Tatbestandsmerkmal einer voriibergehend gewihrten
Vergiinstigung vorliegt, beurteilt sich nach fester Praxis ausschlieBlich darnach, welchen
Eindruck im vorliegenden Fall die Schaufensterauslagen beim Publikum erweckten.
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Nach BGE 95 IV 157ff, auf dem die Rechtsauskunft des BIGA im Schreiben vom
3.Februar 1972 und die Auffassung des Polizeidepartementes des Kantons Solothurn
beruht, geniigt es, daB3 die Gesamtheit der verwendeten Werbemittel den Eindruck er-
weckt, die besonders giinstige Einkaufsgelegenheit stehe nur wihrend beschrankter Zeit
offen.

Wie verhilt es sich mit der Wirkung der Gesamtheit der verwendeten Werbemittel
im vorliegenden Fall? Die Anpreisung « Discount-Angebot» sagt nach der Praxis weiter
nichts dartiber aus, daf3 eine zeitlich beschriankte Preisvergiinstigung vorliegt (RB 1969
Nr.26; Pr. 1972 268). Wird «Discount-Angebot» mit «Super» verbunden, so bedeutet
das in den Augen des Publikums nur, daB eine iiber der Norm vom «Discount-Angebot »
liegende Preisvergiinstigung gewahrt werde. Uber die zeitliche Beschriankung des Ange-
bots wird damit jedenfalls direkt nichts ausgesagt. Die indirckte SchluBfolgerung, iiber-
normale Discount-Preise miiten zwangsldufig nur veriibergehend sein, weil sonst kein
Geschiftsertrag mehr herausgewirtschaftet wiirde, erscheint gesucht. Derartige Uberle-
gungen wird das Publikum nicht anstellen. Zudem steht «Super» nach den bei den
Akten liegenden Photos nicht unmittelbar in Zusammenhang mit «Discount-Angebot».
Es steht vielmehr gleichsam als Uberschrift da (gréBere Buchstaben als «Discount-
Angebot») und ist durch die Querschrift «wir helfen sparen» unterbrochen. Auf den
Preistafeln steht denn auch nur « Discount-Angebot ». So gesehen wird einfach die Ver-
kaufsleistung des Geschifts iiberhaupt als «Super » hingestellt, nicht nur der « Discount-
Preis». — « Wir helfen sparen» hat nicht unbedingt die Bedeutung «Sparen» fiir den-
jenigen, der vom kurzfristigen Sonderangebot Gebrauch macht. Sparen ist nach seinem
Wortsinn eher auf Dauer angelegt. Denn von «Sparen» kann man in der Sicht des Pu-
blikums doch ernstlich nur dann sprechen, wenn bei Einkdufen langfristig da und dort
etwas eingespart wird. Jedenfalls kann aus dem Schlagwort «wir helfen sparen» — ent-
gegen der Auffassung des BIGA — nicht auf eine zeitliche Beschrankung geschlossen wer-
den. «Wir helfen sparen» erweckt vielmehr Assoziationen des Gegenteils.

Die vorliegende Reklame des X. erschopfte sich in der Schaufensterauslage. Die
Publizitidtswirkung war daher beschrinkter als in den Fillen der eigentlichen Ausver-
kaufs- oder Sonderverkaufsreklame, die in 6ffentlichen Publikationsorganen betrieben
wird. Die abstrakte Werbung mit herabgesetzten Preisen fiir bestimmte Warengattungen
unterblieb. Preis und Ware standen vielmehr insofern in direktem Zusammenhang, als
dem Publikum Preis und Warenqualitit zugleich vor Augen gefithrt wurden. Es wurde
also nicht wie bei Ausverkdufen an die Neugier des Publikums appelliert, ob das Preis-
angebot auch wirklich so giinstig sei wie nach der abstrakten Anpreisung. Wohl waren
die «Discount-Angebots-Preise» teils ungewshnlich grof3 angeschrieben (vgl. Photos) ;
ein Hinweis wie bei Ausverkdufen, in welchem Ausmal} eine Preisreduktion gewidhrt
werde, war indessen nicht angebracht. Man kann also auch nicht behaupten — worauf
das Bundesgericht im Entscheid 95 IV 160 Gewicht legte — es liege ein Reklamestil vor,
wie er sonst bei Ausverkdufen im Kanton Solothurn iiblich sei. Auch in dieser Beziehung
fehlt es an einem iiberzeugenden Merkmal fiir ein naturgemif voriibergehendes, aus-
verkaufsmiBiges Angebot.

Alles in allem kommt der vorliegend zu beurteilende Werbestil nach seiner Publizi-
titswirkung und seiner Intensitit bei weitem nicht an denjenigen heran, der dem
Bundesgericht im Entscheid 95 I'V 160 vorlag. Im vorliegenden Falle sind keine Inserate
erschienen; es liegt auch kein Warenangebot in Form von Schlagwortern zu Schock-
preisen vor. Im Unterschied zu den Ausverkdufen sind hier die Schaufenster weniger
marktschreierisch gestaltet; zudem fehlten Wiihltische und Auslesestinder.
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Fraglich ist, ob die Tatsache, dafl die Werbung kurz vor dem ordentlichen Ausverkauf
begann und kurz nach diesem endete, ausschlaggebend ins Gewicht fillt, wie in der
Beschwerde ubereinstimmend mit dem BIGA angenommen wird. Das Bundesgericht
hat in 95 IV 160 nicht gesagt, daf3 der zeitliche Zusammenhang mit dem Saisonausver-
kauf entscheidend sei. Dieser war vielmehr nur ein zusitzliches Argument fiir den ohne-
hin gegebenen ausverkaufsihnlichen Tatbestand. Zwar diirfte dann, wenn ein Grenzfall
von ausverkaufsihnlichem Reklamestil vorliegt, die Tatsache, daB3 dieser mit dem Be-
ginn des Saison-Ausverkaufes einsetzt und endigt, letztlich schon den Ausschlag geben
zur Annahme, das Publikum werde in den Glauben versetzt, es handle sich auch um
einen Ausverkauf. Denn das gleichzeitig mit dem allgemeinen Ausverkauf einsetzende
besondere Werben verleitet das Publikum zur Annahme, es handle sich auch um Aus-
verkaufsangebote. Nach den obigen Ausfiihrungen liegt hier aber kein Grenzfall vor.
Zudem weist die Tatsache, daB3 vorliegend die Schaufensterauslage neun Tage vor
Beginn des Ausverkaufs erstellt war und insgesamt iiber sechs Wochen dauerte, eher
wiederum daraufhin, daB es sich nicht einfach um eine ordentliche, iibliche Saisonaus-
verkaufs-Reklame handelte. Unter diesen Umstinden kann die Koinzidenz nichts an
der Auffassung 4dndern, daB3 kein Fall der Anpreisung «voriibergehender Sonderver-
ginstigung anzunehmen ist.

LG Art. 1 Abs.2, LV Art.43 Ziff.2

Das Werbe-Gewinnspiel ist keine lotteriedhnliche Veranstaltung, wenn es nach
seiner Ankiindigung unmifverstindlich als Unternehmung erscheint, an der mit
oder ohne Einsatz mit gleichen Gewinnaussichten teilgenommen werden kann.
Das Merkmal der Planmdfigkeit kommt auch der lotteriedhnlichen Veranstaltung
zu.

Die Lotterieplanmifigheit beruht auf genauen Berechnungen; Wahrscheinlich-
keitsrechnungen geniigen nicht.

Le procédé publicitaire consistant @ attribuer des lots par tirage au sort n’est pas
une opération analogue aux loteries, lorsqu’il ressort sans équivoque de son régle-
ment que la chance de gain de chacun des participants ne dépend pas du versement
d’une mise.

L’existence d’un plan &’ attribution des lots est également Uune des caraciéristiques
de Popération analogue aux loteries.

L’attribution des lots n’est faite d’aprés un plan que si elle repose sur des calculs
exacts; des calculs de probabilités ne suffisent pas.

BGE 99 IV 2511, Urteil des Kassationshofes des Schweizerischen Bun-
desgerichts vom 9. Miarz 1973 i.S. Minet gegen Statthalteramt des
Bezirkes Ziirich.

Jules Minet ist verantwortlicher Werbefachmann der Merkur AG. Seit 5. Oktober
1971 lieB er das Publikum in Zeitungsinseraten auf das sog. « Merkurkaffee-Roulette»
aufmerksam machen. Es handelte sich dabei um einen Reklamewettbewerb, bei welchem
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auf einer sog. Roulettekarte funf von dreiBlig Zahlen angekreuzt werden mufBiten, um an
der Ziehung teilnehmen zu kénnen. Die betreffende Karte war in Merkur-Geschiften
ohne Kauf eines Paketes Merkurkaflee erhiltlich und konnte iiberdies aus den Zeitungs-
inseraten ausgeschnitten oder bel einer in diesen angegebenen Postfachadresse bezogen
werden. Monatlich fand eine Ziehung der Gewinnzahlen unter notarieller Aufsicht statt.
Der Gewinner erhielt Fr. 6000.—. Der Gewinn konnte verdoppelt werden, indem der
Wettbewerbsteilnehmer aus zehn sog. Symbolen, welche je eine Sorte Merkurkaffee dar-
stellten, das richtige Symbol auswihlte und auf die Roulettekarte klebte. Diese Gewinn-
verdoppelungssymbole konnte der Teilnehmer aufgeklebt auf jedem gekauften Paket
Merkurkaflee, aber auch in den Zeitungsinseraten abgedruckt finden, aus welchen er sie
ausschneiden muBte. Vermittels einer geschiftsinternen Weisung forderte die Firma
Merkur AG ihre simtlichen Filialen und weitere Hindler, die sich am Wettbewerb als
Verkiufer von Merkurkaffee beteiligten, schriftlich auf, in ithren Verkaufslokalen nicht
nur die Roulettekarten, sondern auch die Gewinnverdoppelungssymbole an fir den
Kunden gut sichtbarer Stelle zur Gratisabgabe aufzulegen. Diese Weisung wurde in
einigen Merkur-Filialen der Stadt Ziirich nicht befolgt. Kontrollen ergaben, daf} in ins-
gesamt finf Filialen zwar Roulettekarten, jedoch keine Gewinnverdoppelungssymbole
sichtbar auflagen. In einem der Geschifte wurde der Kontrollbeamte von einer Ver-
kauferin darauf hingewiesen, daf} solche Symbole nur beim Kauf eines Paketes Kaffee
erhiltlich seien. Auf Verlangen wurden jedoch dem betreflenden Beamten in simtlichen
Geschiiften solche Symbole ohne Kauf von Kaffee tibergeben, soweit solche vorratig
waren.

Am 9.Juni 1972 sprach der Einzelrichter in Strafsachen des Bezirkes Ziirich Minet
der Widerhandlung gegen Art.1 des Bundesgesectzes betr. die Lotterien und gewerbs-
miBigen Wetten (LG) vom 8.Juni 1923 und des Art.43 Ziff.2 der Vollzichungsver-
ordnung (LV) vom 27.Mai 1924 in Verbindung mit Art.38 Abs.1 LG schuldig und
verurteilte ihn zu einer bedingt vorzeitig léschbaren BuBle von Fr. 150.—.

Mit Urteil vom 23. Oktober 1972 bestitigte das Obergericht des Kantons Ziirich den
vorinstanzlichen Schuldspruch, erhéhte indessen die BuBSe auf Fr. 300.—.

Die hiergegen gefiihrte Nichtigkeitsbeschwerde hatte Erfolg.

Aus den Erwdgungen:

2. Die Beschwerde ist gegenstandlos, soweit in die Riige der Bundesrechtsverletzung
die erste Stufe des Roulettes, d. h. die einfache Teilnahme am Roulette durch Ankreuzen
von fiinf Zahlen auf der sog. Roulettekarte einbezogen wird. Die Vorinstanz hat ndmlich
ithrerseits einen Versto3 gegen die Lotteriegesetzgebung nur hinsichtlich der zweiten
Stufe, d. h. mit Bezug auf das Aufkleben von sog. Gewinnverdoppelungssymbolen ange-
nommen und auch insoweit ein strafbares Verhalten nur hinsichtlich der Werbung
bejaht, die — unter Ausschluf3 der Inserate — in den Ladengeschiften selber durch Auf-
lage von Roulettekarten durchgefithrt wurde.

3. GemiB Art. 1 LG gilt als Lotterie jede Veranstaltung, bei der gegen Leistung eines
Einsatzes oder bei AbschluB eines Rechtsgeschiftes ein vermégensrechtlicher Vortelil als
Gewinn in Aussicht gestellt wird, iiber dessen Erwerbung, GroB8e und Beschaffenheit
planm&Big durch Ziehung von Losen oder Nummern oder durch ein dhnliches auf
Zufall gestelltes Mittel entschieden wird. Den Lotterien gleichgestellt und damit grund-
sdtzlich verboten sind nach Art.43 Ziff. 2 LV Preisausschreiben und Wettbewerbe jeder
Art, an denen nur nach Leistung eines FEinsatzes oder nach Abschluf eines Rechtsge-
schaftes teilgenommen werden kann und bei denen der Erwerb oder die Hohe der aus-
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gesetzten Gewinne wesentlich vom Zufall oder von Umstidnden abhingig ist, die der
Teilnehmer nicht kennt. Nach Art. 38 LG schlieBlich ist strafbar, wer eine durch dieses
Gesetz verbotene Lotterie ausgibt oder durchfiihrt.

4. Der Beschwerdefiihrer bestreitet, eine unter die Lotteriegesetzgebung fallende
Veranstaltung durchgefithrt zu haben, weil fiir keinen der Teilnehmer am Merkurkaffee-
Roulette ein Kaufzwang bestanden habe. Ob der Intercssent durch eines der Inserate
oder durch die in den Ladengeschiften aufliegenden Roulettekarten auf die Verdoppe-
lungsméglichkeiten hingewiesen worden sei, in jedem Falle sei er dahin instruiert wor-
den, dafl die Gewinnverdoppelungssymbole sowohl auf den Kaffeepackungen wie auf
den Anzeigen zu finden seien. Wer kein Kaufgeschift habe abschlieBen wollen, dem sei
es freigestanden, in einem der vielen Inserate ein Verdoppelungssymbol zu behdndigen.
Die Annahme der Vorinstanz, wonach die fraglichen Anzeigen den Interessenten nicht
zur Verfigung gestanden seien, treffe nicht zu, nachdem die Inserate allein in der
Region Ziirich in mehr als 2,2 Millionen Exemplaren erschienen seien. Wenn im {ibrigen
auch zuzugeben sei, daf} eine gewisse Anzahl von Interessenten in der zweiten Phase
nicht die Verdoppelungssymbole auf den Inseraten verwendeten, sondern sich solche
durch den Kauf cines Paketes Kaffee verschafften, so sei es doch nicht schlechthin un-
moglich gewesen, die Teilnahmeberechtigung auch ohne Abschlu3 eines Rechtsge-
schiftes zu begriinden. Dort aber, wo die Interessenten die Wahl hitten, zu kaufen oder
nicht zu kaufen, kénne von einer verbotswiirdigen Veranstaltung nicht die Rede sein.
Vollig bedeutungslos sei deshalb auch die Frage, ob allenfalls einzelne Interessenten bei
der Lektiire der Anzeigen oder der Roulettekarte zur Ansicht gelangten, Voraussetzung
fir die Teilnahme sei der Kauf eines Paketes Merkurkaffee. Entscheidend sei, was der
verniinftige Durchschnittsadressat der Ankiindigung entnechme. Im vorliegenden Fall
habe dieser allein schon gestiitzt auf die in Frage stehende Publikation den Eindruck ge-
winnen miissen, daf es sich um eine Veranstaltung ohne Kaufverpflichtung handle.

a) Daf3 ein Werbe-Gewinnspiel grundsitzlich keine lotteriedhnliche Veranstaltung
ist, wenn jeder Interessent die Wahl hat, zu kaufen oder nicht zu kaufen, mit anderen
Worten, wenn er die Mdglichkeit hat, mit oder ohne Einsatz mit gleichen Gewinnaus-
sichten am Wettbewerb teilzunehmen, trifft zu. Indessen gilt auch dies nur, wo das
Unternchmen nach seiner Ankiindigung fiir den Interessenten ohne weiteres und un-
miBverstindlich als Gratisveranstaltung erscheint. Denn mafBigebend ist nicht, ob ein
vorgéngiger Geschiftsabschlul objektiv gefordert wird oder nicht, sondern ob die Teil-
nehmer der Meinung sind, eine Leistung erbringen oder nicht erbringen zu miissen
(KrEIN, Die Ausniitzung des Spieltriebes durch Veranstaltung der Wirtschaftswerbung
und ihre Zulédssigkeit nach schweizerischem Recht, S. 101). Dabei ist von der Merkfahig-
keit des durchschnittlichen Publikums auszugehen, bei welchem erfahrungsgemi8 nicht
vorausgesetzt werden kann, dafl ihm besonderer Scharfsinn cigne oder dafl es bei der
heutigen Flut der Reklame beim Lesen eines Werbetextes solchen an den Tag lege.
Sache des Veranstalters der Werbeaktion ist es deshalb, die Bedingungen, unter denen
an dieser teilgenommen werden kann, klar zu formulieren. Es wirde dem Sinn des
Gesetzes widersprechen, wenn ein Unternehmen, das nach der Art seiner Ankiindigung
dem Publikum als lotterieihnlich erscheinen muf3, durch einen nicht oder nicht klar aus-
gedriickten Gedanken des Unternehmers zur erlaubten Veranstaltung werden kénnte
(BGE 98 IV 300).

b) Im vorliegenden Fall stellt das Obergericht beziiglich derjenigen Interessenten,

-die nicht durch die Zeitungsinserate, sondern durch die Werbung in den Ladengeschaf-
ten auf den Wettbewerb aufmerksam gemacht wurden, fest, sie hitten nach den ge-
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samten Umstinden kaum auf einen anderen Gedanken kommen koénnen, als da3 der
Kauf eines Paketes Merkurkaffee unumginglich sei, wenn sie von der Moglichkeit, den
Gewinn zu verdoppeln, Gebrauch machen wollten. Die in den Liden aufgelegten
Roulettekarten hitten im Gegensatz zu den Anzeigen die Verdoppelungssymbole nicht
enthalten und es habe auf ihnen auch ein Hinweis darauf gefehlt, daf3 diese Symbole im
Geschift gratis bezogen werden konnten. Den Wettbewerbsbedingungen auf den Karten
sei zu entnehmen gewesen, daf3 die Symbole auf jedem Paket Kaffee oder in den Anzei-
gen zu finden seien. Die Anzeigen seien jedoch den Interessenten nicht zur Verfiigung
gestanden, und es sei fiir diese auch nicht zum vorneherein klar gewesen, was mit den
Anzeigen gemeint sei. Des weiteren seien die Verdoppelungssymbole in den Laden nicht
so aufgelegt worden, daB3 der interessierte Kunde sic zwangslaufig mit der Roulettekarte
habe zur Hand nehmen miissen. In finf kontrollierten Geschiften seien die Symbole
tiberhaupt nicht aufgelegt gewesen, und es habe sich auch sonst den Interessenten nicht
aufgedringt, sich nach ciner eventucllen Gratisabgabe zu erkundigen. Es kénne deshalb
kein Zweifel bestehen, daf3 der unbefangene Leser der auf der Roulettekarte gedruckten
Wettbewerbsbedingungen im allgemeinen angenommen habe, es sei notwendig, ein
Paket Merkurkaffee zu kaufen, um in den Besitz der Verdoppelungssymbole zu gelan-
gen. Dal diese SchluBfolgerung nahegelegen habe, beweise auch die Tatsache, daB3 nach
den Feststellungen der Polizei und des Statthalteramtes im Verlaufe der Stichproben
Verkiuferinnen sogar die Meinung geduBert hatten, die Verdoppelungssymbole wiirden
nur beim Kauf eines Paketes Kaffec abgegeben.

Soweit diese Feststellungen tatsichlicher Natur sind, binden sie den Kassationshof
und koénnen mit der Nichtigkeitsbeschwerde nicht bestritten oder bemingelt werden
(Art.273 Abs.1 lit.b und 277 bis Abs.1 BStP). Der Beschwerdcfiihrer ist deshalb mit
dem Vorbringen, das Obergericht habe zu Unrecht angenommen, daf die Anzeigen den
Interessenten nicht zur Verfiigung gestanden seien, nicht zu héren. Minet hat iibrigens
iibersehen, daf die Vorinstanz jene Aussage nach dem Zusammenhang der Erwédgungen,
in welchem sie getan wurde, nicht schlechthin auf alle Interessenten des Wettbewerbs
bezogen hat, sondern nur auf diejenigen, die erst in den Ladengeschiften von dem
Gewinnspiel erfahren hatten. Daf3 aber fur diese in den Geschiften neben den Roulette-
karten auch die Anzeigen aufgelegt worden seien, behauptet der Beschwerdefiihrer
selber nicht. Legt man die Sachdarstellung des Obergerichtes zugrunde, so kann von
einer Verletzung von Bundesrecht in diesem Punkt nicht die Rede sein. Die angefiihrten
Erwigungen der Vorinstanz gehen von zutreffenden rechtlichen Voraussetzungen aus;
auch die darin enthaltene Wiirdigung erscheint als sachlich vertretbar, wonach der
durchschnittliche Kunde, der erst in einem Ladengeschift aul das Gewinnspiel auf-
merksam wurde, unter den genannten Umstinden den Eindruck gewinnen muBte, die
Verdoppelungssymbole kénnten nur gegen Kauf eines Paketes Merkurkaffee erworben
werden. Die Teilnahme an der Veranstaltung wurde damit fiir einen Teil des Publikums
— und das geniigt nach Art.]1 LG und Art.43 Ziff.2 LV (BGE 69 IV 125) — vom vor-
gingigen Abschlull eines Kaufgeschiftes abhédngig gemacht. Diese Tatsache entspricht
iibrigens der von der Vorinstanz wiederum verbindlich festgestellten Absicht der Veran-
stalter, durch die besondere Gestaltung des Wettbewerbs mindestens bei einem Teil der
Teilnehmer Vorstellungen zu wecken, die eine direkte Umsatzsteigerung bewirkten.

5. Der Beschwerdefiihrer wendet sich weiter gegen die Annahme der Vorinstanz, wo-
nach das Tatbestandsmerkmal der PlanmiBigkeit erfiillt sei. Dieses Merkmal grenze die
Lotterie von der Spielbank ab. Wihrend bei der letzteren der Veranstalter «mitspicle,
indem er sein eigenes Risiko nicht zum voraus beschrinke, schlieBe der Veranstalter der
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Lotterie dieses durch genaue Berechnungen aus. Das habe das Obergericht im vor-
liegenden Fall verkannt, wenn es feststellte, Wahrscheinlichkeitsberechnungen verméch-
ten die PlanmifBigkeit zu begriinden. Durch solche Berechnungen kénne das Risiko des
Veranstalters nicht ausgeschlossen werden. Spielbanken operierten ebenfalls mit Wahr-
scheinlichkeitsrechnungen, miiten aber immer wieder auf folgenschwere Uberraschun-
gen gefaBt sein. Aus den Akten ergebe sich, wie wenig gerade im vorliegenden Fall eine
solche Rechnung das Spielrisiko des Veranstalters habe auszuschlieBen vermdgen. Die
Wahrscheinlichkeit habe mit 11 Fiinfern gerechnet, wihrend insgesamt 18 aufgetreten
seien, was einem Mehr von nicht weniger als 63% entspreche. Bei den Vierern sei mit
484 gerechnet worden, wihrend deren 1258 eingegangen seien oder das Zweieinhalb-
fache der erwarteten Zahl. Angesichts dessen erscheine es unverstiandlich, wie die Vor-
instanz davon sprechen kénne, die Wahrscheinlichkeitsberechnungen hitten das Risiko
der Veranstalterin zwar nicht auf den Franken genau, wohl aber innerhalb eines be-
stimmten Rahmens erfaBt. In Wirklichkeit habe die Merkur AG fiir die beanstandete
Veranstaltung Leistungen erbringen miissen, mit denen sie niemals gerechnet habe.
Ihr Risiko habe denn auch voll und ganz demjenigen einer Spielbank entsprochen.

a) Wie sich aus der Entstehungsgeschichte des Art.1 LG ergibt, wurde tatsiachlich
das Element der PlanmiBigkeit in den Begriff der Lotterie einbezogen, um diese vom
Gliicksspiel zu unterscheiden (Prot. Exp. Komm. 5.-7.September 1916 S.10 Voten
Blumenstein und Miiller sowie Prot. vom 30. Januar—1. Februar 1917 5.3 Votum Miiri;
StenBull StR 1921, S.37 Votum Andermatt, S.38 Votum Hiberlin). Da jedoch auch
Gliicksspiele eine gewisse PlanmiBigkeit voraussetzen, indem sie jeweils nach bestimmten
Spielregeln durchgefithrt werden (s. BGE 951 78, 97 1 749), und die iibrigen Merkmale
der Lotterie (Ordnung des Einsatzes, der Gewinne, der Losziehung) ihrerseits einen be-
stimmten Plan verlangen, mul3 der Begriff der PlanmafBigkeit des Art. 1 LG ein Mehreres
enthalten, um das Merkmal zur Unterscheidung der Lotterie vom Gliicksspiel zu wirken
und zudem neben den anderen Tatbestandselementen des Art.1 LG selbstidndige Be-
deutung haben zu kénnen.

In BGE 85 I 177 hat das Bundesgericht das Wesen des Plans darin geschen, daB} er
zum voraus genau die Gewinne bestimme, die zuerkannt werden. Es hat dabei zusitzlich
hervorgehoben, daB sich die Lotterie insoweit vom Glucksspiel unterscheide, als bei
diesem die Leistungen des Veranstalters nicht zum vorneherein feststiinden. Entspre-
chend war auch in den parlamentarischen Beratungen von seiten des Bundesrates darauf
hingewiesen worden, dafl der Veranstalter einer Lotterie «genau» wissen miisse, dal3
im Endeffekt eben fiir ihn ein Gewinn herausschaue. Die Chancen seien in einem «genau
aufgestellten Plan» mit einem Resultat verteilt, das schlieBlich das Gewinnergebnis auf
die Miihle des Veranstalters leiten miisse; sobald dieser sich ebenfalls dem unbedingten
Zufall unterwerfe, sei das Spiel keine Lotterie mehr (StenBull StR 1921, S.38 Votum
Hiberlin; siche ebenso schon Gautier, Prot. 2. Exp. Komm. zum StGB Band VII
S.52/53). Das Schrifttum schlieBSlich erblickt seinerseits das spezifische Kennzeichen der
LotterieplanmaBigkeit darin, daBl der Veranstalter aufgrund exakter Berechnung sein
eigenes Spielrisiko ausschlieBt, also sich nicht dem Zufall unterwirft (DAENIKER, Das
bundesrechtliche Verbot der Spielbanken, S. 115f.; KrLEIN, op.cit. 5.81/82; STAEHLIN,
Das Bundesgesetz betr. die Lotterien und die gewerbsmifBigen Wetten, S.31, 58, 79, 86).
Daf} dies mit Hilfe von Wahrscheinlichkeitsrechnungen nicht erreicht werden kann,
wird vom Beschwerdefiihrer mit Fug unter Berufung auf die genannte Literatur geltend
gemacht; denn die Wahrscheinlichkeitsrechnung ist keine tatsdchliche Rechnung, son-
dern sie versucht nur, den Zufall so gut als méglich einzugrenzen. Im vorliegenden Fall
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gibt das Obergericht selber zu, daB3 die Merkur AG vermittels der von ihr angestellten
Wahrscheinlichkeitsberechnungen ihren Einsatz nicht auf den Franken genau habe be-
stimmen kénnen, Daf3 ihr dies nach dem angefochtenen Urteil innerhalb eines bestimm-
ten Rahmens méglich war, geniigt jedoch nach Art.1 LG nicht. Dieser Rahmen kann
— und das hat sich gerade im vorliegenden Fall gezeigt — ein schr weiter sein und dem
Zufall noch erheblichen Raum lassen, was sich aber mit dem Begriff der Lotterieplan-
miBigkeit nicht vertrdgt. Wenn die Vorinstanz diese dennoch bejahte, obschon nach
ihrer eigenen Feststellung das Spielrisiko fir die Merkur AG nicht véllig ausgeschlossen
werden konnte, so hat sie den Begrifl der PlanmiBigkeit verkannt.

b) Damit ist indessen nicht gesagt, dal3 das angefochtene Urteil aufzuheben sei. Wie
sich nidmlich aus dessen Dispositiv ergibt, wurde der Beschwerdefithrer wegen Wider-
handlung gegen Art.I LG und Art.43 Ziff.2 LV, d.h. wegen Veranstaltung eines lotterie-
dhnlichen Unternehmens bestraft. Im Unterschied zu Art.1 LG erwihnt nun aber die
Bestimmung des Art.43 Ziff.2 LV das Merkmal der PlanmaiBigkeit nicht. Es fragtsich
daher, ob aus dem Wortlaut dieser Bestimmung geschlossen werden miisse, da die Plan-
maifigkeit nicht zum Begriff der lotteriedhnlichen Veranstaltung gehére oder ob inso-
weit der Text der Verordnung eine Liicke aufweise.

In BGE 85 I 177 hat das Bundesgericht beziiglich lotteriedhnlicher Apparate im Sinne
von Art. 43 Ziff. 3 LV festgestellt, daB sie der Lotterie analog seien und infolgedessen die
hauptsdchlichen Unterscheidungsmerkmale einer solchen Veranstaltung aufweisen
miiBten. Es hat diesem Grundsatz die Bemerkung angefiigt, daf3 es indessen der Sinn des
Art. 56 Abs.2 LG sei, dem Bundesrat zu erlauben, den Anwendungsbercich des Gesetzes
auf Veranstaltungen auszudehnen, die jene Merkmale nicht in vollem Umfang auf-
wiesen. Die Frage, ob die PlanmiBigkeit eine notwendige Voraussetzung fiir die An-
wendung von Art. 43 Zifl. 3 LV sei, wurde dabei offengelassen. Sie ist im vorliegenden
Fall beziiglich der Vorschrift des Art. 43 Ziff.2 LV zu entscheiden.

Aus den parlamentarischen Beratungen ergibt sich, da3 Bedenken, welche gegeniiber
der Erwdhnung der PlanmiBigkeit in Art. 1 LG geduBert wurden (StenBull StR 1921
S.38 Votum Bohi), vom Berichterstatter der stinderitlichen Kommission entgegenge-
halten wurde, der Bundesrat habe es nach Art.61 des Gesetzes (= jetziger Art.56 LG)
in der Hand, Unternehmungen, die den gefidhrlichen Charakter einer Lotterie hitten,
aber nicht planmiBig veranstaltet wiirden, als lotteriezhnliche Veranstaltungen den Be-
stimmungen des Gesetzes zu unterstellen (StenBull StR 1921 S. 124 Votum Andermatt).
Danach wire die PlanmiBigkeit nicht als ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal zu
verstehen, das wie bei der Lotterie so auch bei der lotteriedhnlichen Veranstaltung ge-
geben sein miilite. Dieser Auflassung ist jedoch im Schrifttum mit gewichtigen Argumen-
ten entgegengetreten worden. Zwar wird auch in der einschlédgigen Literatur anerkannt,
daB3 Veranstaltungen ohne PlanmaiBigkeit dhnlichen Schaden wie die Lotterie zur Folge
haben kénnen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, da3 der Gesetzgeber durch den Erlaf3
des Lotteriegesetzes einerseits und denjenigen des Spielbankengesetzes anderseits die
Veranstaltungen mit PlanmaBigkeit und diejenigen ohne PlanmiBigkeit grundsitzlich
auseinandergehalten habe. Die Spielbanken und Gliicksspiele, welche dieses Merkmal
nicht aufwiesen, seien einer Regelung unterworfen worden, die sich prinzipiell von der-
jenigen der Lotterien unterscheide. Es sei deshalb nicht zuldssig, Veranstaltungen ohne
PlanmiBigkeit in Beziehung mit der Lotteriegesetzgebung zu bringen. Derartige Unter-
nehmungen zu erfassen, sei Aufgabe des Spiclbankengesetzes. Wire dem anders, so
hitte der Bundesrat die Befugnis, auch spielbanken- oder iiberhaupt gliicksspieldhnliche
Tatbestinde aufgrund des LG zu regeln. Art. 56 Abs.2 LG gebe ihm jedoch diese Befug-
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nis ausdriicklich nur fir lottericahnliche, nicht allgemein fiir gliicksspieldhnliche Unter-
nehmungen. Eine andere Auslegung verbiete sich auch aus der Uberlegung heraus, daf3
die Bundesversammlung nach dem Lotteriegesetz das Spielbankengesetz erlassen habe,
was sich eriibrigt hétte, wenn der Bundesrat hiezu nach Art.56 Abs.2 LG zustédndig ge-
wesen wire (STAEHELIN, op.cit. 5.69 und 77; ferner KrLEIN, op.cit. 5.81).

Dieser Auffassung ist beizupflichten. Sie geht zutreffend davon aus, daB die Plan-
miBigkeit das entscheidende Kriterium ist, um die Lotterie vom Gliicksspiel zu unter-
scheiden. Auch weist sie einleuchtend nach, daf3 dasfiir die Lotterie wesentliche Merkmal
auch die lotterieahnlichen Veranstaltungen kennzeichnen muB, soll nicht eine gesetz-
geberische Doppelspurigkeit entstehen, die nicht gewollt sein kann. Freilich ist nicht zu
verkennen, daf bei solcher Auslegung Veranstaltungen wie die vorliegende trotz ihrer
Gefahrlichkeit unter Umstdnden einer strafrechtlichen Sanktion entgehen, weil nicht
sicher ist, daB sie ohne weiteres dem Spielbankengesetz unterstellt werden konnen. Auch
bleibt der Widerspruch zu den angefiithrten AuBerungen in der parlamentarischen Be-
ratung bestehen. Indessen diirfte in der Praxis trotz allfalliger Straflosigkeit das erheb-
liche Risiko des Veranstalters als Bremse wirken und hiufig Unternehmungen der vor-
liegenden Art verunméglichen. Was die in der parlamentarischen Beratung gedullerte
Meinung angeht, so ist sie iiberholt. Denn mit dem nachtriglichen Erlaf3 des Spiel-
bankengesetzes hat der Gesetzgeber selber gliicksspieldhnliche Unternehmungen, denen
das Merkmal der PlanmiBigkeit fehlt, von den lotterieahnlichen Veranstaltungen mit
dieser Eigenschaft geschieden und damit seine frither vertretene Auffassung aufgegeben.

Ist demnach die PlanméaBigkeit entscheidendes Merkmal auch der lotteriedhnlichen
Veranstaltung, und hat die Vorinstanz nach dem Gesagten dieses Merkmal verkannt, so
ist ihr Urteil aufzuheben und die Sache an sie zuriickzuweisen, damit sieden Beschwerde-
fithrer von der Anklage der Widerhandlung gegen die Lotteriegesetzgebung freispreche.

LG Art. 1, LV Art.43 Ziff.2

Preisausschreiben, an denen nur nach Abschlufi eines Rechtsgeschiftes teilgenom-
men werden kann, sind grundsdizlich verboten.

Das Tatbestandsmerkmal des Abschlusses eines Rechtsgeschifts als Voraus-
setzung der Teilnahme an der Gewinnziehung ist bereils erfiillt, wenn fiir den
vermutlichen « Treffer » Kaufzwang besteht.

Ein erheblicher Unsicherheitsfaktor ist schon dann gegeben, wenn der Jufall nur
eine wesentliche (nicht ausschliefliche) Rolle spielt; fiir die Ermittlung der
nichtzufilligen Elemente ist auf die Merkfihigkeit und Aufmerksambkeit des
durchschniitlichen Teilnehmers abzustellen.

Est en principe interdite I’annonce d’un concours auquel on peut participer seule-
ment apres I accomplissement d’un acte juridique.

L’élément de fait caractéristique de I’ accomplissement d’un acte juridique comme
condition de participation au tirage des prix existe lorsque la possibilité de gagner
un lot implique une obligation d’achat.

Un tmportant facteur d’incertitude existe déjd, lorsque le hasard ne joue qu’un
r6le prépondérant (mais non exclusif); pour apprécier la possibilité de trouver les
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éléments non aléatorres, il _faut se_fonder sur la capacité d’ observation et d’ attention
du participant moyen.

BGE 98 1V 2931f. und JT 1972 IV 143ff., Urteil des Kassationshofes
des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 29.September 1972 i.S.
Iseli gegen Statthalteramt des Bezirkes Ziirich.

Aus den Erwdgungen:

Nach Art. 38 LG ist strafbar, wer eine durch dieses Gesetz verbotene Lotterie ausgibt
oder durchfithrt. Gemal Art.1 LG gilt als Lotterie jede Veranstaltung, bei der gegen
Leistung eines Einsatzes oder bei Abschluf} eines Rechtsgeschiftes ein vermégensrecht-
licher Vorteil als Gewinn in Aussicht gestellt wird, iiber dessen Erwerbung, GréBe oder
Beschaffenheit planmiBig durch Ziehung von Losen oder Nummern oder durch ein
ahnliches auf Zufall gestelltes Mittel entschieden wird. Den Lotterien gleichgestellt und
damit grundsitzlich verboten sind nach Art.43 Zifl.2 LV Preisausschreiben und Wett-
bewerbe jeder Art, an denen nur nach Leistung eines Einsatzes oder nach Abschlufl
eines Rechtsgeschéftes teilgenommen werden kann und bei denen der Erwerb oder die
Hohe der ausgesetzten Gewinne wesentlich vom Zufall oder von Umstinden abhidngig
ist, die der Teilnehmer nicht kennt.

Im vorliegenden Fall hilt der Beschwerdefiihrer das Merkmal «nach Abschluf3 eines
Rechtsgeschifts» nicht fur erfillt. Nach der Begriffsumschreibung des Gesetzes sei unter
einer Lotterie das Erkaufen einer Gewinnchance zu verstehen. Bei der hier zu beurteilen-
den Veranstaltung habe sich der Teilnehmer nicht mit dem Abschluf3 eines Rechts-
geschiiftes jene Aussicht auf Gewinn gedffnet. Vielmehr habe es sich so verhalten, dafl er
vor dem Kaufabschluf durch Suchen und Auswahl aus den verschiedenen offen aufge-
legten Slips die deutlich kenntlich gemachten «Treffer» habe auslesen und damit die
Gewinnchance wahrnehmen kénnen. Es habe deshalb auch das fiir die Lotterie wesent-
liche Risiko des Leerausgehens gefehlt. Bei einer Lotterie bleibe bei der Ziehung einer
«Niete» der Einsatz geleistet. Bei der beanstandeten Veranstaltung habe, wer keinen
Treffer gefunden habe, iiberhaupt nichts zu leisten gebraucht. Irgendeine Ausgabe sei
daher mit der Wahrnehmung der Gewinnchance nicht verbunden gewesen. Nur wer
einen Gewinnerslip gefunden habe, habe ihn auch kaufen miissen, um den sicheren
Gewinn von Fr. 100.— zu erhalten. Das Auslesen des Trefferloses habe somit vor dem
Entschlufl zum Kauf stattgefunden, und es habe daran auch teilnechmen kénnen, wer
gar nicht kaufen wollte. Ein Einsatz sel nicht verlangt gewesen.

Zum richtigen Verstindnis des Tatbestandsmerkmals des Abschlusses eines Rechts-
geschiftes ist vomn Wortlaut des Art.43 Ziff.2 LV auszugehen, durch den Art. 1 LG ver-
deutlicht wird. Aus ihm ergibt sich ndmlich, daB der AbschluB eines Rechtsgeschiftes
der Teilnahme an der Veranstaltung vorauszugehen hat («nach Leistung eines Einsatzes
oder nach AbschluB eines Rechtsgeschiftes»), daBl er im Hinblick auf die Lotterie oder
die lotteriedhnliche Veranstaltung erfolgen muf3 (Matt1, Spiel und Wette, SJK, Karte
631a, S.3). Ist aber jener Geschiftsabschlu3 Voraussetzung der Teilnahme, so kann
sich diese nur auf etwas bezichen, was jenem nachfolgt, und das kann nur die Gewinn-
ziehung sein. Mit der Leistung eines Einsatzes bzw. dem Abschlu3 eines Rechtsge-
schiftes wird also einzig die Berechtigung erworben, an der Gewinnzichung teilzu-
nehmen und einen eventuellen Gewinn zu erlangen. Nicht zur Teilnahme an der Ver-
anstaltung im eigentlichen Sinne gehort schon im Normalfall des Loskaufes die Auswahl
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des Loses. Diese geht regelmiBig der Leistung des Einsatzes vor. Dabei ist denkbar, da3
der prasumptive Teilnehmer nur ein Los mit einer bestimmten Zahl zu erwerben ge-
denkt. Wird er es nach Durchsuchen der ihm an der Verkaufsstelle vorgelegten Lose
finden, so muB er es kaufen, um an der Gewinnziehung teilnehmen zu kénnen. Findet er
es nicht, besteht auch fiir ihn kein Kaufzwang. Entsprechend kann es sich in den Fillen
verhalten, in welchen der Einsatz durch den Kauf einer bestimmten Ware ersetzt wird.
Der Umstand, daB im vorliegenden Fall die Kundinnen Gelegenheit hatten, die aufge-
legten Slips nach dem vermutlichen «Treffer» zu durchsuchen und kein Zwang zum
Kauf eines solchen Kleidungsstiickes bestand, wenn sie den gesuchten Slip nicht fanden,
steht deshalb der Annahme des Tatbestandsmerkmals des Abschlusses eines Rechts-
geschiftes als Voraussetzung der Teilnahme an der Gewinnziehung nicht entgegen.

Unerheblich ist in diesem Zusammenhang aber auch der Einwand, daf3 die Teil-
nehmer den « Treffer» angeblich mit Sicherheitschon vor dem Geschéftsabschluf3 hatten
auswihlen kénnen und damit das Risiko des Leerausgehens nicht mehr bestanden habe.
Einmal gehért das Verlustrisiko nicht zum Gewinnbegriff des Lotteriegesetzes (BGE 58 1
279). Es wird darin nicht nur nicht erwéhnt, sondern durch den Einbezug der Fille, in
welchen der Einsatz durch den AbschluB eines Rechtsgeschiftes ersetzt wird, notwendig
ausgeschlossen (STAEHELIN, Das Bundesgesetz betr. die Lotterien und die gewerbs-
miBigen Wetten, Diss. Ziirich 1941, S.46/7; s. auch Ecovr, Uber das schweizerische
Lotteriewesen und dessen strafrechtliche Bekdmpfung, Diss. Ziirich 1915, S.102). Damit
erfaBt nimlich das Gesetz auch Rechtsgeschiifte, die den Teilnehmer nur zur Leistung
eines gewohnlichen marktgemi3en Gegenwertes einer Ware (ohne Aufpreis) verpflich-
ten (BGE 62 I 49). Zum andern tibersicht der Beschwerdefiihrer, dal3 das die Lotterie
charakterisierende Element der UngewiBheit der Gewinnaussichten nicht das Tatbe-
standsmerkmal des Einsatzes bzw. des Geschiftsabschlusses beriihrt, sondern zu der im
Gesetz davon klar unterschiedenen Voraussetzung der Zufilligkeit des Gewinnerwerbs
gehort. Bei Beurteilung der Frage, ob die Teilnahme an der Veranstaltung vom Ab-
schlu} eines Rechtsgeschiftes abhingig gemacht wurde oder nicht, ist deshalb ohne
Belang, ob im Zeitpunkt jenes Geschiftes die Gewinnaussichten gesichert waren oder
nicht.

Im vorliegenden Fall hat deshalb die Vorinstanz gestiitzt auf die tatsichliche Fest-
stellung, daB nur die Kundin, die einen Slip kaufte, in den Genuf3 des in Aussicht ge-
stellten Gewinns habe kommen kénnen, die Voraussetzung des Abschlusses eines
Rechtsgeschiftes mit Fug bejaht. Ubrigens anerkennt auch der Beschwerdefithrer
selber, daf3 zur schlieBlichen Erlangung des Gewinns von Fr. 100.— der Kauf eines sog.
«Golden-Slip» notwendig gewesen sei. Insoweit bestand deshalb auch nach seiner
Meinung fiir die Teilnahme an der Veranstaltung ein Kaufzwang, was nach Art.1 LG
und 43 Ziff.2 LV geniigt. ...

Des weiteren kann dem Beschwerdefiihrer aber auch insoweit nicht gefolgt werden,
als er dem Obergericht wegen der Bejahung des Zufallselementes eine Verkennung des
Lotteriebegriffs vorwirft. Einmal tibersieht Iseli, daB3 die Vorinstanz Art.43 Ziff.2 LV
angewendet und damit jedenfalls eine lotterieihnliche Veranstaltung angenommen hat,
bei welcher der Zufall (anders als bei der eigentlichen Lotterie, BGE 55 I 64) weder eine
ausschlieBliche noch eine entscheidende, sondern nur eine wesentliche Rolle spielen
muB (STAEHELIN, op.cit. allgemein S.49, im besonderen S.53 oben, 75 und 76 oben).
Das hat zur Folge, daB fiir nichtzufillige Faktoren als Mitursachen des Gewinnerwerbs
Raum bleibt. Sodann zeigt der Hinweis des Obergerichtes auf das breite Publikum, da3
es bei Wiirdigung des Werbetextes zutreffend auf die Aufmerksamkeit und Merkfahig-
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keit der durchschnittlichen Kundin abgestellt hat (vgl. BGE 95 I 76), von welcher er-
fahrungsgemail nicht vorausgesetzt werden kann, daf3 sie angesichts der heutigen Flut
der Reklame beim Lesen eines Werbetextes einen besonderen Scharfsinn an den Tag
lege. Ubrigens hatte auch der Rechtsberater des Beschwerdefiihrers in seinem Schreiben
vom 25.Februar 1971 die Wahl des Wortes «Scharfsinn» im Werbetext beanstandet.
Und in der Tat ist es Sache des Veranstalters der Aktion, daf} er die Bedingungen, unter
denen an dieser teilgenommen werden kann, klar formuliere. Denn es kann nicht der
Wille des Gesetzes sein, daB ein Unternehmen, das nach der Art seiner Ankiindigung
dem Publikum als lotteriedhnlich erscheinen muB, durch einen nicht oder nicht klar aus-
gedriickten Gedanken des Unternehmers zur erlaubten Veranstaltung gestempelt wer-
den kénne (nicht verdffentlichtes Urteil des Kassationshofes vom 1. Juni 1951 1. S. Bach-
mann). Die Auffassung der Vorinstanz 148t sich durchaus vertreten, wonach im vor-
liegenden Fall undeutlich zum Ausdruck gekommen sei, dafl die Kundin ihr Augen-
merk auf die minim abweichende Musterung zu richten gehabt habe, das Hauptgewicht
im Werbetext vielmehr auf der goldgelben Verfiarbung der Gewinnerslips beim crsten
Waschen gelegen habe und deshalb das breite Publikum davon ausgegangen sei, iiber
den Gewinnerwerb werde letztlich die Waschprobe entscheiden. Tatsdchlich ist in Ab-
satz 2 und 6 des Werbetextes von der goldgelben Verfirbung der Gewinnerslips beim
Waschen die Rede, und es wird auch in Absatz 3 in offensichtlicher Anlehnung an die
beim Waschen hervortretende goldgelbe Farbe der betreffenden Slips vom Goldrausch
gesprochen. Neben diesen aufdringlichen Hinweisen auf die Waschprobe tritt die in
Absatz 5 enthaltene Aufforderung, einfach in ein Warenhaus zu gehen und sich sorg-
féltig einen der abgebildeten Sawaco-Slips herauszusuchen und dann das richtige
«Modell» zu kaufen, eher in den Hintergrund. Auch sind darin der Unterschied in der
Musterung und dessen entscheidende Bedeutung nicht ausdriicklich erwdhnt. Das Wort
«Muster» fehlt iiberhaupt, obschon auch insoweit der Rechtsberater des Beschwerde-
fithrers im genannten Schreiben vom 25. Februar 1971 empfohlen hatte, an zwei Stellen
die Aufforderung des sorgfaltigen Aussuchens «des Sawaco-Slip obigen (mit obigem)
Muster(s)» in den Werbetext aufzunehmen. Iseli hat auch diesen Rat nicht befolgt,
sondern in Absatz 5 bloB vom Modell gesprochen. Modell und Muster sind indessen
nicht dasselbe, was namentlich auch der in Modefragen bewanderten weiblichen Kund-
schaft durchaus geldufig ist. Angesichts dessen erscheint dic Wiirdigung des Ober-
gerichtes als sachlich haltbar.

Wollte man aber annehmen, der Werbetext habe abweichend von der Meinung der
Vorinstanz schon fir den Durehschnitt der Kundschaft deutlich zum Ausdruck ge-
bracht, daB die Treffereigenschaft von der Musterung abhing, so hiilfe das dem Be-
schwerdefiihrer nichts. Denn Sorgfalt war im vorliegenden Fall nicht nur zum richtigen
Verstidndnis des Werbetextes geboten, sondern auch bei der Auswahl der Gewinnerslips
selbst. In dieser Hinsicht aber stellt die Vorinstanz verbindlich fest, daf3 ein sorgféltiges
Aussuchen in den meisten Verkaufslokalen nicht méglich gewesen sei, die Verpackung
der Ware zudem deren Musterung nur teilweise habe sichtbar werden lassen, die
Zeitungsinserate ferner die Dessins nicht deutlich wiedergegeben hitten und konkrete
Vergleiche uiberhaupt nur mit groBer Miihe angestellt werden konnten, weil nicht alle
Kartonbehilter einen «Golden-Slip» enthielten. Damit ist erwiesen, dal3 auch ein
richtiges Verstindnis des Werbetextes das mit der nachherigen Auswahl der Ware
unzweifelhaft verbundene Unsicherheitsmoment nicht hétte ausschliefen kénnen. Dieser
Unsicherheitsfaktor war aber nach den Umstinden fiir den Durchschnitt der Teil-
nehmer so erheblich, daf3 die Vorinstanz mit Fug annehmen durfte, der Gewinnerwerb
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sei in entscheidendem MaBe vom Zufall abgehangen. Jedenfalls hatte er die Gewinn-
ermittlung wesentlich beeinfluBlt, was — wie dargetan — zur Bejahung auch des zweiten
Merkmals der lotteriedhnlichen Veranstaltung nach Art.43 Ziff.2 LV geniigt.

KG Art.4 und 5 Abs.2

Erheblichkeit der Behinderung.

Rechtfertigung der Kartellvorkehr. Uberwiegende schutzwiirdige Interessen.
Angemessene  Preisbindung: Kundendienst. Quldssigkeit der Preisspaltung.
Frage offen gelassen.

Mesure: interdiction de livrer et exclusion du marché.

Caractére notable de I’entrave.

Fustification de la mesure prise par un cartel. Intéréts légitimes prépondérants.
Prix imposé raisonnable: service de la clientéle. Admissibilité de la différenciation
des prix. Question laissée ouverte.

BGE 98 II 365ff. und VSK 1973 S.1711F, Urteil der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts vom 28.November 1972 i.S.
Denner AG gegen Schweizerischer Bierbrauerverein und Mitbeteiligte.

A. Die Denner AG (bis 31. Dezember 1969 Import & GroBhandels AG, IGA) be-
treibt an verschiedenen Orten in der Schweiz Discount-Geschifte fiir Lebensmittel. In
frither gefiihrten und seither aufgehobenen oder umgewandelten herkdmmlichen Ge-
schiften hatte sie schweizerisches Lager- und Spezialbier, namentlich auch das Lager-
bier in 6 dl Mehrwegflaschen vertrieben. Thre Lieferanten waren damals die Léwenbriu
Ziirich und die Brauerei A.Hiirlimann AG. Diese Brauereien sind Mitglieder des
Schweizerischen Bierbrauervereins, dem mit drei Ausnahmen alle Schweizer Bier-
brauereien angehéren. Seine Mitglieder haben durch eine Konvention eine Markt-
ordnung geschaffen, durch die u. a. fiir die Zwischen- und Letztverteilerstellen bestimmte
Mindestverkaufspreise fiir Lagerbier in 6 dl Mehrwegflaschen festgesetzt wurden. Jede
Vertragsbrauerei hat dafiir zu sorgen, daB3 diese Verkaufspreise eingehalten werden.
Kunden, die sie trotz Aufforderung nicht beachten, sind mit einer Liefersperre zu be-
legen (vgl.: «Die Wettbewerbsverhiltnisse am Bier- sowie am Mineral- und SalB-
getrinkemarkt», im folgenden kurz Bericht {iber den Biermarkt genannt; Veroffent-
lichungen der Schweizerischen Kartellkommission [kurz VKK] 1966 S.99).

Bei der Bierpreiserhdhung auf 1.Juli 1967 wurde der Detailverkaufspreis der 6 dl
Mehrwegflasche auf 70 Rp., der Engrospreis auf 50 Rp. mit 29 Skonto (= 1 Rp.) bei
Bezahlung innert 14 Tagen festgelegt. Auf Grund einer besondern Abmachung erhielt
die Denner AG ferner eine Riickvergiitung von 3 Rp. je 6 dl Flasche, so daB sich der
Ankaufspreis (fiir ihre damaligen herkémmlichen Geschifte) auf 46 Rp. belief.

In ihren herkémmlichen Geschiften hatte die Denner AG Bier zu den festgelegten
Mindestverkaufspreisen abgegeben. In den Discountgeschiften fithrte sie kein Lagerbier
der Verbandsbrauereien, da ihr nicht gestattet wurde, den gebundenen Mindestpreis zu
unterschreiten, sondern nur Importbiere, Spezialbiere der Schweizer Brauereien und
— unter der Figenmarke «Denner» — Lagerbiere der Lupo-Brauerei in Hochdorf, die
dem Schweizerischen Bierbrauerverein nicht angehért.
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Im Herbst 1969 kiindigte die Rechtsvorgingerin der Denner AG in der Presse an, sie
werde kiinftig in den Discountgeschaften die Flasche Lagerbier zu 50 Rp. verkaufen.
Alle Schweizer Brauereien, die dem Bierbrauerverein angehérten, weigerten sich jedoch,
ihre Bestellungen fiir Flaschen in Lagerbier auszufiithren. Die Brauereien Léwenbriu
Zirich und A. Hiirlimann AG teilten ihr zudem mit, die bisher gewihrte Riickvergiitung
werde am 1. Oktober 1969 nicht mehr ausgerichtet.

B. Der Einzelrichter des Bezirksgerichts Ziirich befahl am 10.Dezember 1969 dem
Schweizerischen Bierbrauerverein, die Liefersperre zu widerrufen und die ihm ange-
schlossenen Brauereien anzuweisen, der Rechtsvorgédngerin der Denne AG das bestellte
Lagerbier zu liefern, sofern deren Endverkaufspreis den bisherigen Endverkaufspreis der
Discountgeschifte nicht unterschreite. Unter den gleichen Bedingungen befahl er der
Léwenbriu Ziirich AG und der Brauerei A.Hiirlimann AG, die Gesuchstellerin mit
Lagerbier zu beliefern. Dic II. Zivilkammer des Obergerichts hiell einen Rekurs der
Gesuchsgegner am 21. April 1970 teilweise gut, indem sie die Brauereien anwies, der
Gesuchstellerin Lagerbier in 6 dl Mehrwegflaschen zu liefern, sofern der Endverkaufs-
preis in Discountgeschiften 60 Rp. nicht unterschreite. Ferner setzte sie der Gesuch-
stellerin eine Frist von 30 Tagen, um beim zustdndigen Gericht Klage einzureichen.
Eine gegen diesen Entscheid eingereichte staatsrechtliche Beschwerde der Gesuch-
stellerin wies das Bundesgericht am 16.September 1970 ab (BGE 96 I 2971f.).

C. Mittlerweile hatte die Denner AG am 11.Mai 1970 beim Handelsgericht des
Kantons Zirich gegen den Schweizerischen Bierbrauerverein, die Léwenbrau Ziirich
AG und die Brauerei A. Hirlimann AG Klage eingereicht. Sie beantragte insbesondere,
festzustellen, daf3 der iiber sie verhingte Lieferboykott und die Preisdiskriminierung
widerrechtlich seien (Rechtsbegehren 1 und 2 sowie 8 und 9), den Beklagten zu befehlen,
den Lieferboykott und die Preisdiskriminierung aufzuheben bzw. sie mit Lager- und
Spezialbierin Mehrwegflaschen zu gleichen Bedingungen wie alle iibrigen Gro3abnehmer
des Lebensmittelhandels und unabhingig vom Endverkaufspreis zu beliefern, eventuell
bei einem Endverkaufspreis von 50 Rp. fiir die 6 dl Mehrwegflasche Normalbier
(Rechtsbegehren 3, 4 und 10); ferner festzustellen, daB3 die Beklagten verpflichtet seien,
ihr den durch den Lieferboykott und die Preisdiskriminierung entstandenen Schaden zu
ersetzen (Rechtsbegehren 5, 6 11 und 12).

Am 1. Oktober 1970 erhohten die Brauereien den Endverkaufspreis fur Lagerbier in
6 dl Mehrwegflaschen von 70 auf 75 Rp., auf den 1. Dezember 1971 sodann um weitere
20 Rp. auf 95 Rp. als Richtpreis, wobei der gebundene Mindestpreis 80 Rp. fiir die
Einzelflasche und 75 Rp. bei harassenweisem Verkauf betrigt. Der Engrospreis belduft
sich auf 66 Rp., abziiglich 2 %, Skonto bei Zahlung innert 14 Tagen und allfilliger Riick-
vergiitung. Den Preisaufschligen wurde durch Anderung der vorsorglichen MaBnahmen
Rechnung getragen, zuletzt durch Verfugung des Vizeprisidenten des Handelsgerichtes
vom 30.November 1971, welche die Beklagten zur Lieferung verpflichtete, falls die
Klédgerin beim Verkauf von Lagerbier in 6 dl Mehrwegflaschen den Preis von 75 Rp. fur
Einzelflaschen und von 70 Rp. bei harassenweisem Verkauf nicht unterschreite.

D. Am 7.Mirz 1972 hiefl das Handelsgericht die Klage, soweit sie sich gegen die
Preisdiskriminierung richtete, teilweise gut. Es stellte fest, da3 die Preisdiskriminierung
mit Bezug auf Spezialbier (Streichung der Riickvergiitung von 1,5 Rp. fur die 3,3 dl
Flasche oder Dose) widerrechtlich sei und befahl dem Schweizerischen Bierbrauer-
verein, die Preisdiskriminierung zu widerrufen und die ihm angeschlossenen Brauereien
anzuweisen, der Kldgerin alle Brauereiprodukte zu den gleichen Bedingungen wie allen
ubrigen Groflabnehmern des Lebensmittelhandels zu liefern, insbesondere unter Ge-
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wihrung der gleichen Riickvergiitung. Ausgenommen hievon sei die 6 dl Mehrweg-
flasche Lagerbier, solange die Liefersperre aufrechterhalten werden dirfe. Das Handels-
gericht stellte auch gegeniiber der Lowenbrdu Ziirich AG und der Brauerei A, Hiirli-
mann AG die Widerrechtlichkeit der Preisdiskriminierung fest und befahl ihnen, der
Kligerin alle Brauereiprodukte zu den gleichen Bedingungen wie allen andern Gro83-
beziigern des Lebensmittelhandels zu liefern, insbesondere unter Gewidhrung der
gleichen Riickvergiitung. Ausgenommen hievon sei die 6 dl Mehrwegflasche Lagerbier,
solange die Liefersperre aufrechterhalten werden diirfe.
Im iibrigen wies das Handelsgericht die Klage ab.

Es fiihrte dazu im wesentlichen aus: Die Liefersperre stelle eine Vorkehr im Sinne des
Art.4 Abs.1 KG dar, durch welche die Klagerin im Wettbewerb erheblich behindert
werde. Nach Art.5 Abs.1 KG sei indessen eine solche MafBnahme ausnahmsweise zu-
lissig, wenn sie durch iiberwiegend schutzwiirdige Interessen gerechtfertigt ist und die
Freiheit des Wettbewerbs zum angestrebten Ziel sowie nach Art und Durchfithrung
nicht {ibermaBig beeintriachtigt. Das treffe nach Art.5 Abs.2 lit.e KG insbesondere zu
fiir die Durchsetzung angemessener Preisbindungen der zweiten Hand, namentlich so-
weit sie nétig sind, um die Qualitat der Ware oder den Kundendienst zu gewahrleisten.
Im vorliegenden Fall set es moglich, daf3 bei Wegfall der Preisbindung die Qualitét des
Bieres nicht gehalten werden kénne, doch brauche diese Frage nicht abschlieBend ge-
klart zu werden, da die Preisbindung vor allem nétig sei, um den Kundendienst zu ge-
wihrleisten. Die Bierbrauer seien auf ein dichtes, weitverzweigtes Verteilnetz ange-
wiesen. Der Verzicht auf die Preisbindung, die auch den herkémmlichen Geschéften
eine angemessene Verdienstspanne gewihrleiste, werde zu einem Preiskampf auf der
Stufe der Detaillisten und als Folge davon zu einem Riickgang der Verkaufsstellen
fuhren. Das bedeutete eine empfindliche EinbuBBe an Kundendienst. Die Preisbindung
sel im iibrigen angemessen, wenn die Kostenstruktur des durchschnittlichen Detaillisten
gelte. Darauf sei bei der Beurteilung der Angemessenheit im Sinne des Art.5 Abs.2 lit.e
KG abzustellen, nicht auf die Kalkulationsgrundlagen der Groflverteiler und Discount-
geschifte.

F. Die Beklagten haben sich mit der teilweisen Gutheiflung der Klage abgefunden.
Die Kligerin hingegen reichte neben einer Nichtigkeitsbeschwerde an das Kassations-
gericht des Kantons Ziirich (die am 5. Juli 1972 abgewiesen wurde, soweit darauf einge-
treten werden konnte) Berufung an das Bundesgericht ein. Sie hielt an ihren Klagebe-
gehren, soweit sie das Handelsgericht abgewiesen hatte, fest. Eventualiter verlangte sie,
daB der Endverkaufspreis pro 6 dl Mehrwegflasche Normalbier mit Riicksicht auf die
Bierpreiserhthung vom 1.Dezember 1971 auf Fr. 0,70 angesetzt werde. Zudem be-
gehrte sie allenfalls die Riickweisung der Sache an die Vorinstanz.

Die Beklagten beantragen die Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

L.

2....

3. Nach Art.4 Abs.]1 KG sind die Vorkehren eines Kartells, mit denen Dritte vom
Wettbewerb ausgeschlossen oder in dessen Ausiibung erheblich behindert werden, unter
Vorbehalt der Ausnahmen gemalB Art.5 KG unzulissig. Preisbindungen der zweiten
Hand sind den Kartellen gleichgestellt, sofern sie auf Grund ciner Kartellabrede auf-
erlegt oder durchgesetzt werden (Art.2 Abs.2 KG).
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a) Die Kligerin hilt in der Berufung daran fest, daB3 die Preisbindung volkswirtschaft-
lich schidlich sei, ihre Aufhebung daher im 6ffentlichen Interesse liege. Sie verkennt
damit, daB der Gesetzgeber mit der Anerkennung der Preisbindung ein wirtschafts-
politisches Werturteil gefillt hat, das der Richter nicht tiberpriifen darf. Die Riige ist
somit unbegriindet.

b) Die Beklagten wenden unter Berufung auf BGE 94 II 334 E.2b ein, die Liefer-
sperre sei keine Vorkehr nach Art.4 Abs.1 KG, da das Discountgeschift der Klagerin
sich nach ihrer eigenen Darstellung grundlegend von einem herkémmlichen Lebens-
mittelgeschift unterscheide.

Das Handelsgericht hat diese Auflassung mit Recht verworfen. Zwar fihrt das
Bundesgericht im erwihnten Entscheid aus, es stehe einem Hersteller-Kartell frei, nur
eine bestimmte Kategorie von Abnehmern, z.B. die GroBverteiler, zu beliefern; darin
liege unter dem Gesichtspunkt des Art.4 KG keine Benachteiligung der anderen Ver-
triebsstufen, z.B. der Detaillisten. Die Kligerin betitigt sich auf der gleichen Handels-
stufe wie die iibrigen Abnehmer der Brauereien und verkauft wie sie ihre Waren, insbe-
sondere auch das Bier, den Konsumenten als Letztabnehmern. DaB3 ihre Geschifte
anders organisiert sind als die herkdmmlichen Lebensmittelgeschéfte und sich auch von
den iblichen Selbstbedienungsliden und Verkaufsstellen der GroBverteiler unterschei-
den, andert nichts. Die Kldgerin hat daher nach Art.4 Abs. ] KG gegeniiber den Bier-
brauern grundsétzlich Anspruch, hinsichtlich Preisen und Bezugsbedingungen gleich be-
handelt zu werden wie die iibrigen Detailgeschifte des Lebensmittelhandels.

¢) Das Handelsgericht hat die Vorkehr unter dem Gesichtspunkt der Erheblichkeit
der Wettbewerbsbehinderung gepriift und damit die Voraussetzungen eines Wettbe-
werbsausschlusses der Klédgerin sinngemil verneint. Im Entscheid 91 ITI 37/38 sagte
zwar das Bundesgericht, die auf Anpassung eines Aullenseiters gerichtete Boykott
komme einem MarktausschluB gleich. DescHENAUX, A propos de louvrage «Das
Schweizerische Kartellgesetz» du professeur Hans Merz (im folgenden ouvrage), ZSR
1968/871 S.91, N 31, erblickt darin mit Recht eine zu starke Vereinfachung. Das Kartell
will mit dem Anpassungs- oder Unterwerfungsboykott den Dritten nicht vom Markt
ausschlieBen, sondern mit ihm Geschéftsbeziehungen aufnehmen oder fortsetzen, wenn
er seine Bedingungen anerkennt (vgl. HoMBURGER, Rechtsgrundlagen der Interessen-
abwigung bei Anwendung des Kartellgesetzes, ZSR 1970/89 II S. 121). Dieser Gesichts-
punkt fallt bei der Rechtfertigung einer Vorkehr nach Art.5 KG ins Gewicht.

Im vorliegenden Fall sind die Beklagten bereit, die Kligerin weiterhin mit Lagerbier
in 6 dl Mehrwegflaschen zu beliefern, wenn sie die Endverkaufspreise einhilt. Es liegt
somit nicht ein MarktausschluB3, sondern eine bedingte Liefersperre vor.

d) Zu priifen ist, ob die Kligerin durch die Vorkehr im Wettbewerb erheblich be-
hindert werde.

In den Entscheiden 90 IT 512 E.8 und 91 II 318 E.3 hat das Bundesgericht die Auf-
fassung vertreten, dal3 die Behinderung des AuBenseiters in der freien wirtschaftlichen
Tatigkeit erheblich sei, wenn sie eine gewisse Intensitidt aufweise; cine Behinderung, die
blof3 voriibergehend oder so leicht ist, daB sie nur geringe Unzukémmlichkeiten be-
wirke, falle auller Betracht. Im Entscheid 91 IT 319 E. 4 hat das Bundesgericht die Er-
heblichkeit der Wetthewerbsbehinderung mit Bezug auf eine Rabattverkiirzung um ein
halbes Prozent, die bei der damaligen Kligerin zu einer Schmilerung des Bruttoge-
winnes um drei Promille gefithrt hat, verneint. Merz (Das Schweizerische Kartellge-
setz, S.44f1.) kritisierte diesen Entscheid, der zu sehr auf einen quantitativen Gesichts-
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punkt abstelle und daher erlaube, daB3 jedes Geschift mit groBerem Warensortiment fiir
einzelne Artikel straflos boykottiert werden kénne. Im Entscheid 94 IT 336 hielt das
Bundesgericht am quantitativen Erfordernis, das sich aus dem Gesetz ergebe, fest und
fiigte bei, daBl das Kartellgesetz nach seinem Grundgedanken das Personlichkeitsrecht
auf freien Wettbewerb schiitze. Es misse daher grundsitzlich («en principe) jede Be-
hinderung dieser Freiheit als erheblich gewertet werden, wenn sie nicht blof3 gering-
figige Unzukémmlichkeiten zur Folge hat, die ohne jede praktische Tragweite fiir die
Entscheidungsfreiheit des Betroffenen sind. Diese Auffassung ist richtigzustellen.

Nach Art.31bis Abs.3 lit.b BV wurde das Kartellgesetz gegen «volkswirtschaftlich
oder sozial schidliche Auswirkungen von Kartellen und dhnlichen Organisationen» er-
lassen. Es muB also Kartelle und dhnliche Organisationen grundsitzlich anerkennen und
sich darauf beschrinken, MiBbriuche in der Ausiibung kollektiver Wirtschaftsmacht zu
bekdmpfen (vgl. Botschaft des Bundesrates, BBl 1961 II S.562). Daraus folgt, dal3 das
Gesetz nach der Ordnungsvorstellung der Bundesverfassung das Recht des AuBenseiters
auf ungestérte Ausiibung des Wettbewerbes und das Recht der Kartellmitglieder an der
Durchsetzung einer Wettbewerbsordnung grundsitzlich als gleichwertig anerkennen
mufB3 (ScutirRMANN, Textausgabe des Kartellgesetzes mit Erlduterungen, S.81/82;
HoOMBURGER, a.a.0., S.74, 98 und 107, vgl. auch BGE 86 II 376/77). Ist aber grundsitz-
lich Gleichwertigkeit der sich gegeniiberstehenden Privatrechte anzunehmen, so kann
es kein absolut geschiitztes Recht auf ungehinderte Teilnahme am freien Wettbewerb
geben (HOMBURGER, a.a.0., S.90). Gemeinsame gleichgerichtete Wettbewerbsbehinde-
rungen sind nach dem Gesetz erst dann widerrechtlich, wenn sie den AuBlenseiter in
seiner Betitigungsfreiheit erheblich behindern und nicht durch iiberwiegende schutz-
wiirdige Interessen gerechtfertigt werden kénnen (Art.4 und 5 KG). Der Gesctzgeber
hat das Erfordernis der Erheblichkeit bewuBt aufgestellt in der Meinung, «daB eine blo3
geringfligige Beeintrichtigung, die den AuBenseiter in seiner Geschiftstitigkeit nicht
wesentlich beeinfluBt», nach Art.4 KG auller Betracht falle (Botschaft des Bundesrates,
BBI 1961 II S.580, BGE 94 II 336 mit Hinweisen). Er wollte also den Kartellen und
dhnlichen Organisationen im Wirtschaftskampf eine gewisse Bewegungsfreiheit ein-
rdumen (DESCHENAUX, ouvrage, S.85; GutersoHN, Kartellpolitik und Gewerbe, in
Festschrift fiir Walther Hug, S. 575). Die in Anlehnung an Merz (a.a.O., S.44fL.) ver-
tretene Auffassung, jede Wettbewerbsbehinderung sei grundsitzlich unzulissig, kann
daher nicht aufrechterhalten werden.

Die Behinderung muB}, um erheblich zu sein, wettbewerbspolitisch relevante Ge-
sichtspunkte des geschiftlichen Handelns berithren, wie Preise, Konditionen, Neben-
leistungen usw. (vgl. ScrUrRMANN, a.a.0., S.70) und fithlbare Auswirkungen auf die
wirtschaftliche Gesamtsituation des betroffenen Unternchmens haben (vgl. DescHE-
NAUX, a.2.0., 5.85). Der Richter hat daher zu untersuchen, worin die Vorkehr besteht
und welche Auswirkungen sie auf die Handlungsfreiheit des Betroffenen, auf die Struktur
und die Entwicklung seines Betriebes haben kann. Dabet ist nicht maBgebend, daf3 das
Geschift des AuBenseiters trotz der Benachteiligung nicht zugrunde gerichtet worden
ist, sondern sich giinstig hat entwickeln kénnen (BGE 94 II 336/37 E.3).

aa) Wie das Handelsgericht verbindlich feststellt, entfallen 78% des Gesamtver-
brauches an Bier in der Schweiz auf die 6 dl Flasche Lagerbier. Bei dieser Sachlage
kommt es nicht darauf an, daB3 nur rund 29, des Gesamtumsatzes der Kligerin auf Bier
entfalle und daB der darauf erzielte Reingewinn nicht mehr als 1,5% betrage. Dieser
Umsatz, den die Kligerin iibrigens nur durch den Verkauf von inlindischen und aus-
dndischen Spezialbieren erzielt, stiege zweifellos entscheidend, wenn die Liefersperre
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dahinfiele. Es liegt somit eine erhebliche Behinderung vor, wobei auch ins Gewicht fllt,
daB3 Bier volkswirtschaftlich ein stark gefragter Artikel ist.

bb) Die Beklagten machen in der Berufungsantwort geltend, seit dem handelsgericht-
lichen Urteil habe sich die Lage insofern verédndert, als die Klidgerin nun auch Lagerbier
in Mehrwegflaschen verkaufe. Darin zeige sich, daB es fiir sie offenkundig kein Problem
sei, mit diesem Artikel beliefert zu werden.

Es fragt sich, ob es sich um ein neues Vorbringen handelt, das nach Art.55 Abs. 1 lit.c
OG unzulissig ist. Die Kligerin fithrte in der Klagebegriindung selber aus, daB sie seit
der Liefersperre durch die Beklagten Bier einer Eigenmarke und Importbiere in Einweg-
Slaschen und Dosen verkaufe. In der Duplik machten die Beklagten geltend, die Kl4gerin
habe in ihren Discountgeschiften wihrend eines gewissen Zeitraumes Lagerbier der
Lupo-Brauerei in Mehrweg flaschen gefiihrt, den Verkauf inzwischen jedoch eingestellt.
Das Handelsgericht hat aus den Parteidarstellungen gefolgert, die Beklagten hdtten —im
Gegensatz zum MafBnahmeverfahren — die Erheblichkeit der Behinderung nicht mehr
mit dem Hinweis bestritten, die Kldgerin habe die Méglichkeit, sich das Lagerbier in
6 dl Pfandflaschen von der Lupo-Brauerei in Hochdorf oder einem andern AuBlenseiter
oder aus dem Ausland zu beschaflen. Ob die Vorinstanz aus den prozessualen Erklarun-
gen der Parteien die richtigen Schliisse gezogen hat, ist eine Frage des kantonalen Ver-
fahrensrechtes, dessen Auslegung die Berufungsinstanz nicht tiberpriifen darf (Art.43
OG, BGE 95 II 629). De Behauptung der Beklagten gilt daher als neu. Aber selbst wenn
sie zu bericksichtigen wire, miiite die Erheblichkeit der Behinderung bejaht werden.
Nach den Feststellungen der Schweizerischen Kartellkommission im Bericht iiber den
Biermarkt (VKK 1966, S.95) gibt es in der Schweiz neben der Lupo-Brauerei in Hoch-
dorf nur noch zwei AuBenseiter, die Boxer SA in Romanel-sur-Lausanne und die
Kronenbrauerei AG in Herisau. Der Marktanteil dieser Auenseiter-Brauereien betriagt
1%, jener der Importbiere etwas mehr als 1% des GesamtausstoBes der Mitglieder des
Schweizerischen Bierbrauervereins. Dieser Vergleich zeigt, dafl der schweizerische
Konsument das Markenbier der Verbandsbrauereien eindeutig bevorzugt. Unter diesen
Umstdnden kénnen das Bier der Aullenseiter-Brauereien und das Importbier nicht als
echte Substitutionskonkurrenz der Kartellbrauereien betrachtet werden. Freilich mag
dazu der Umstand beitragen, dafl der Schweizerische Bierbrauerverein durch seine
Billigpreispolitik dafiir sorgt, dafl das Preisgefille zum Importbier grof3 bleibt und daf3
die Konkurrenz der AuBenseiter-Brauereien nicht wirksam wird (VKK 1966, S.140).
Es bleibt somit dabei, da3 die Liefersperre der Beklagten fiir die Kldgerin eine erhebliche
Behinderung bildet.

4. Nach Art.5 KG ist die Wettbewerbsbehinderung im Sinne von Art.4 KG zulassig,
sofern die Vorkehren durch iiberwiegende schutzwiirdige Interessen gerechtfertigt sind
und sie die Freiheit des Wettbewerbes im Verhiltnis zum angestrebten Ziel sowie nach
Art und Durchfithrung nicht ibermiBig beeintrichtigen (Grundsatz der Verhiltnis-
maBigkeit und der Subsidiaritdt). Art.5 Abs.2 lit.a—e KG erwiahnt Beispiele, die als,
iiberwiegende schutzwiirdige Interessen «insbesondere in Betracht» fallen.

a) Im vorliegenden Fall stellt sich in erster Linie die Frage, ob die Liefersperre der
Kligerin durch iiberwiegende schutzwiirdige Interessen gerechtfertigt werden kann. Ist
sie zu bejahen, so braucht nicht untersucht zu werden, ob die Beklagten den Grundsatz
der VerhiltnismiBigkeit und der Subsidiaritit verletzt haben; denn bei der gegebenen
Sachlage kann die Preisbindung der zweiten Hand nur durch eine Liefersperre durch-
gesetzt werder,
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Es geht somit darum, die im Spiele stehenden Interessen gegeneinander abzuwédgen.
Ob das Interesse des Kartells an der Wettbewerbsbehinderung als schutzwiirdiger zu
betrachten sei, hingt, wie aus den Rechtfertigungsbeispielen des Art.5 Abs.2 KG zu
entnehmen ist, von den Umstinden des Einzelfalles ab (Botschaft des Bundesrates, BBI
1961 II S.583, ScHURMANN, a.a.0., S.83, HOMBURGER, a.a.0., S.69, 125 und 1341L.).
Die Rechtsprechung vor Erlall des Gesetzes (BGE 86 11 378) verlangte zur Rechtferti-
gung des Boykottes, daf3 er «offensichtlich iiberwiegende berechtigte Interessen» ver-
folgen miisse, die «auf keine andere Weise wahrgenommen werden kénnen». Diese er-
schwerenden Voraussetzungen sind aber nicht Gesetz geworden. Indem der Gesetzgeber
das Wort «offensichtlich» in Art.5 KG nicht aufnahm, ridumte er dem richterlichen Er-
messen einen breiteren Spielraum ein, ermdoglichte er also unter Umstinden auch die
Beriicksichtigung «leicht iiberwiegender Interessen» (vgl. HOMBURGER, a.a.O., S.124,
ScHURMANN, a.2.0., S.83 und 85). Im Entscheid 94 IT 339 fithrte anderseits das Bundes-
gericht unter Hinweis auf DescHENAUX (L’esprit de la loi sur les cartels, Etudes de droit
commercial en ’honneur de Paul Carry, Geneve 1964, 8.218) aus, dafl nur solche
Interessen als tiberwiegend schutzwiirdig zu betrachten seien, die positiv im Gesamt-
interesse liegen; diese Auslegung dringe sich durch die Analyse der in Art.5 Abs.2 KG
erwihnten Beispiele auf. Daran kann nicht festgehalten werden. Nach dem Entwurf des
Bundesrates (BBl 1961 II S.614) miissen die Kartellinteressen an der Wettbewerbsbe-
hinderung mit dem «Gesamtinteresse» vereinbar sein. In der Gesetzesberatung wurde
diese Umschreibung aus redaktionellen Griinden gestrichen, weil im Begriff «schutz-
wiirdige Interessen» zweifellos das Gesamtinteresse bereits enthalten und es nicht vor-
stellbar sei, daB es iiberwiegende schutzwiirdige Interessen gebe, die nicht mit dem Ge-
samtinteresse iibereinstimmten (so Votum Schiirmann, StenBull NR 1962 S.649; Er-
klirung von Bundesrat Schaffner im Stinderat, StenBull StR 1962 S.201). Indessen
fallen nicht nur solche Interessen zur Rechtfertigung einer Vorkehr in Betracht, die das
Gesamtinteresse fordert. Vielmehr kénnen bereits solche Interessen geniigen, die dem
Gesamtinteresse nicht zuwiderlaufen, mit ihm also vereinbar sind ; denn sonst wiren die
Kartelle gemeinniitzige Einrichtungen (ScHURMANN, a.a.O., S.84). Auch aus den in
Art.5 Abs.2 KG erwihnten Beispielen ist nicht ersichtlich, daB3 fiir die Rechtfertigung
einer Vorkehr nur Kartellinteressen in Frage kommen, die positiv im Gesamtinteresse
liegen; andernfalls wire unverstandlich, weshalb der Gesetzgeber in Art.5 Abs.2 lit.c
KG den Zusatz «im Gesamtinteresse erwiinscht» noch eigens aufgenommen hat.

b) Als iiberwiegendes schutzwiirdiges Interesse anerkennt Art.5 Abs.2 lit.e KG die
Durchsetzung angemessener Preisbindungen der zweiten Hand, namentlich soweit sie
noétig sind, um die Qualitdt der Ware oder den Kundendienst zu gewihrleisten. Die
Beklagten berufen sich auf diesen Rechtfertigungsgrund.

Der Begriff der Angemessenheit ist umstritten. SCHURMANN (a.a.0., $.96) will nur
«extreme, offensichtlich unangemessene und unbillige Preisbindungen» nicht geschiitzt
wissen, weil das Kartellgesetz eine behérdliche oder richterliche Preiskontrolle nicht
zum Gegenstand haben kénne. Der Wortlaut des Gesetzes gestattet eine solche Ein-
schrinkung nicht, sondern er verlangt ausdriicklich Uberpriifung auf die Angemessen-
heit. Zu diesem Zwecke hat der Richter die Kalkulations- und Margenverhiltnisse zu
priifen, wie es das Handelsgericht getan hat, und gestiitzt darauf die konkreten Verhilt-
nisse der Branche zu wiirdigen (MEgRz, a.a.0., S.67, DESCHENAUX, ouvrage S.86, N.25,
VKK (Spirituosengutachten), 1971, 8.35). Freilich spielt dabei das Ermessen eine
wesentliche Rolle, und der Richter wird sich daher eine gewisse Zuriickhaltung aufer-
legen und den gebundenen Preis nur dann als iibersetzt betrachten, wenn dariiber kein
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Zweifel besteht (vgl. MATiLE, Problémes du droit suisse des cartels, ZSR 1970/89 II
236). Der Zusatz («namentlich ... zu gewihrleisten») hat nicht den Sinn einer weiteren
Einschrinkung, die zum Erfordernis der Angemessenheit hinzutritt, wie in BGE 96 I 303
unter Hinweis auf MERrz (a.a.0., S.67) dargetan wird. Es handelt sich vielmehr um
einen Hinweis auf den hauptsachlichen Anwendungsbereich der Preisbindung, ohne
daf3 sie darauf beschriankt wird (ScHURMANN, a.a.0., 8.97, VKK (Spirituosengutachten)
1971, S.34). Die Erhaltung der Qualitit der Ware oder des Kundendienstes ist daher
neben andern Griinden im Rahmen der Angemessenheit zu wiirdigen.

c¢) Die Kligerin bestreitet auch im Berufungsverfahren, daf3 die Beklagten ein iiber-
wiegendes schiitzenswertes Interesse an der Preisbindung haben.

Nach Auffassung des Handelsgerichtes ist die Preisbindung der Beklagten in erster
Linie deshalb gerechtfertigt, weil sie zur Gewéhrleistung des Kundendienstes beitrage.
Was unter Kundendienst zu verstehen 1st, ergibt sich aus dem Gesetz nicht ausdriicklich,
und in den Kreisen der Wirtschaft scheinen dartiber keine einhelligen Meinungen zu
bestehen. In erster Linie versteht man darunter die Bedienung und Beratung durch ge-
lerntes Personal, die Verpackung der Waren, die Wartung und den Reparaturdienst bei
technischen Gerdten und dgl. (BGE 96 I 304, MaTttMaNN, Die Preisbindung der zweiten
Hand nach schweizerischem Kartellgesetz, Diss. Freiburg 1970, S.64/65). In einem
weiteren Sinne gehort zum Kundendienst auch ein weitverzweigtes Netz von Verkaufs-
stellen, wenn ein solches nétig ist (vgl. MATILE, a.a2.0., S.247). Ob diese Voraussetzung
erfiillt sei, ist daher fiir jede Ware gesondert zu beurteilen. So hat die Kartellkommission
im Bericht iiber die Wettbewerbsverhiltnisse auf den Markten fiir pharmazeutische und
kosmetische Produkte (VKK 1966, S.286, 289 und 292) die Auffassung vertreten, die
Preisbindung kénne fir pharmazeutische Produkte mit gesundheitspolitischen Griinden
gerechtfertigt werden, weil beim Verschwinden von Grenzbetrieben, vor allem in ab-
gelegenen Gegenden und gewissen Vororten der Stddte, die Versorgung mit Heilmitteln
beeintrichtigt wiirde. Freilich mag der Klidgerin darin beigepflichtet werden, dal3 der
dichten Streuung von Apotheken unter dem Gesichtspunkt des Gesamtinteresses die
groflere Bedeutung zukommt als der Aufrechterhaltung von Bierverkaufsstellen. Doch
ist nicht zu Ubersehen, daf3 die Bierverkaufsstellen zur Erhaltung von Detailgeschiften
und damit zur Versorgung der Bevolkerung mit Lebens- und GenuBmitteln beitragen,
ihr Schutz daher ebenfalls im Gesamtinteresse liegt. Die Kldgerin anerkennt denn auch
selber, daf3 die Moglichkeit, in der Nihe des Wohnortes Bier einzukaufen, einen Kunden-
dienst darstelle. Unter diesen Umstinden kann mit dem Handelsgericht offenbleiben,
ob die Preisbindung auch mit der Sorge um die Erhaltung der Qualitidt gerechtfertigt
werden kann.

d) Das Handelsgericht stellt fest, da3 mit der Aufhebung der Preisbindung fiir andere
Markenartikel ein Preiskampf auf der Detailhandelsstufe eingesetzt habe und daf3 die
Kligerin mit ihren Rechtsbegehren die Freiheit erlangen wolle, einen solchen Kampfzu
fihren und damit zur Senkung einer ihrer Ansicht nach iibersetzten Detailhandelsmarge
beizutragen.

Soweit das Handelsgericht daraus den Schluf3 zieht, mit der Aufhebung der Preis-
bindung auf dem Lagerbier sei ein Preiskampf zu erwarten, liegt nach zutreffender Auf-
fassung des Kassationsgerichts eine Feststellung tatsichlicher Art vor, die das Bundes-
gericht bindet (Art.63 Abs.2 OG). Hingegen fragt er sich, ob der weitere Schiufl des
Handelsgerichts, der Preiskampf werde zu einem Riickgang der Bierverkaufsstellen und
damit zu einer Beeintrichtigung des Kundendienstes fiihren, als verbindliche Fest-
stellung tatsdchlicher Art (so die Beklagten) oder als blof3e Annahme (so die Kligerin)
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zu werten sei, die das Bundesgericht nicht bindet (vgl. BGE 92 II 144 E.2 und dort er-
wihnte Entscheide, BIRCHMEIER, a.2.0., S.89, DescHeENAUX, La distinction du fait et du
droit dans les procédures de recours au Tribunal fédéral, S.24). Es geht dabei nicht etwa
um die Frage, ob zwischen bestimmten Tatsachen oder Ereignissen ein Verhiltnis von
Ursache und Wirkung bestehe, die vom Bundesgericht in stindiger Rechtsprechung dem
Gebiet der tatbestandlichen Feststellungen zugewiesen wird (BGE 92 II 140 E. 2, 93 II
29 E.6, 337 E.4,96 I1 37 E. 3, 395 E. 1). Auch handelt es sich nicht um die sog. hypothe-
tische Kausalitdt, nimlich um die Frage, welche Wirkungen eine Tatsache in der Ver-
gangenheit gehabt hitte, wenn sie eingetreten wire (vgl. BGE 86 II 187 E.3 lit.b).
In Frage steht vielmehr eine vom Bundesgericht frei zu iiberprifende Vermutung iiber
die kiinftige Entwicklung. Diese 1408t sich allerdings nicht beweisen, sondern nur mut-
mafen. Der Richter darf daher von den Beklagten nur den Nachweis solcher Umstinde
verlangen, die ihm MutmafBungen erlauben iiber eine Entwicklung, welche unter dem
streitigen Rechtfertigungsgrund erheblich ist.

DafB3 der mit dem Wegfall der Preisbindung festgestelltermalBlen verbundene Preis-
kampf zu einer Senkung der Detailhandelsspanne auf dem Biermarkt fithren wiirde,
entspricht dem gewohnlichen Lauf der Dinge. Nichts deutet darauf hin, daf3 die Ent-
wicklung auf dem Biermarkt anders verliefe als die Erfahrung seit der Aufhebung der
Preisbindung fiir die andern Markenartikel gezeigt hat. Insbesondere miiB3ten die kleine-
ren Detaillisten wegen ihrer ungiinstigen Kostenstruktur das Lagerbier wesentlich teurer
verkaufen als die Discountgeschifte. Sie hitten kaum Aussicht, da3 ihnen der Bierver-
kauf durch den Kundendienst gesichert wiire; dieser bezieht sich ja vor allem auf die
problematischen Artikel, hilft ihnen somit fiir den Absatz der problemlosen Artikel nicht.
Es kann daher nicht im Ernst bestritten werden, dal3 das durch den Wegfall der Preis-
bindung verursachte Preisgefille zu einer nicht unbedeutenden Abwanderung der
Kundschaft von den Detailhandelsgeschiften zu den Discountgeschiften fithren wiirde.
Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang die Ansicht der Klédgerin, mit der Preis-
bindung wiirden «iibersetzt dotierte Branchen und Branchenstrukturen» erhalten. Das
kann doch nur bedeuten, daB3 auch die Kligerin mit der Aufhebung der Preisbindung
einen Riickgang der Bierverkaufsstellen und damit eine Zunahme ihres Absatzes er-
wartet. Die Vorteile, die mit der Aufhebung der Preisbindung verbunden wiren,
kdmen nur solchen Leuten zugut, welche mit dem eigenen Wagen zu den abgelegenen
Einkaufszentren fahren, wihrend die andern in den herkémmlichen Detailhandelsge-
schiften teurer einkaufen miilten. Es liegt aber im Gesamtinteresse, da3 die ganze Be-
vilkerung dank einem dichten Netz von Verkaufsstellen gleichmifBig und grundsitzlich
zu gleichen Bedingungen mit Bier versorgt werden kann.

GewiB trifft zu, daB aufdem Lebensmittelmarkt seit einigen Jahren ein Schrumpfungs-
prozeB3 im Gange ist. Aber diese Entwicklung hingt u.a. mit der Aufgabe der Preis-
bindung auf den Markenartikeln zusammen und wiirde mit dem Wegfall der Preis-
bindung fiir Bier verschirft, wie das Handelsgericht zutreffend bemerkt. Die Beklagten
haben Anspruch auf Durchsetzung ihrer Preisbindung, wenn sie die gesetzlichen Vor-
aussetzungen erfiillen, unbeschadet des Umstandes, dal3 die Preisbindung fiir die ande-
ren Markenartikel gefallen ist.

¢) Das Handelsgericht stellt fest, daB zu Beginn des Prozesses der Engrospreis fiir Bier
in 6 dl Mehrwegflaschen 50 Rp., abziiglich 29 Kassenskonto (== 1 Rp.) sowie 3 Rp.
Riickvergiitung fiir Grossisten, und der vorgeschriebene Detailverkaufspreis 70 Rp.
betrug, abziiglich Rabatte bis héchstens 8 %. Nach der Bierpreiserhéhung auf den 1. De-
zember 1971 belief sich der Ankaufspreis (Engrospreis) auf 66 Rp., der Richtpreis auf
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95 Rp. und der gebundene Mindestpreis auf 80 Rp. pro Einzelflasche bzw. 75 Rp. bei
harassenweisem Verkauf. Unter Beriicksichtigung von 29, Skonto und der erwihnten
Riickvergiitung vermindert sich der Einstandspreis fiir Grofibeziiger auf 61, 68 Rp.

Nach der Betriebsstatistik des Veledes fiir das Jahr 1969 schwankt der durchschnitt-
liche Bruttogewinn (der nicht mit der Marge identisch ist, sondern tiefer liegt) in den
Bedienungsldden der Branche zwischen 17,639 und 16,419%, in den Selbstbedienungs-
laden zwischen 18,379% und 16,819%. Etwas besser gestellt sind die herkdmmlichen
GroBverteiler, die nach der unbestrittenen Darstellung der Kligerin mit einer Kosten-
belastung (direkten Kosten des Verkaufsgeschiftes) von 14-189 rechnen. Nach Abzug
von 29% Skonto und der iiblichen Riickvergiitung belduft sich ihr Einstandspreis auf
61,68 9%, so daB3 sich eine Marge von 22,99, ergibt. Anders liegen die Verhiltnisse bei der
Kligerin. Nach ihren Kalkulationsgrundlagen, die das Handelsgericht ohne Stellung-
nahme wiedergibt, betrigt ihre Marge unter der neuen Bierpreisregelung bei einem
Engrosverkaufspreis von 61,68 Rp. und einem Verkaufspreis von 70 Rp. 11,889,
(8,32 Rp.) und der Nettogewinn 4,89%. Die Kligerin behauptete sogar unwiderspro-
chen, fiir einen Discounter sei ein Nettogewinn von 1,309, durchaus normal. Sie hatte
deshalb beabsichtigt, im Herbst 1969 die Flasche Lagerbier bei einem Einstandspreis
von 46 Rp. zum Preise von 50 Rp. zu verkaufen.

Die Kligerin wirft dem Handelsgericht Verletzung von Bundesrecht vor, weil es die
Angemessenheit des gebundenen Preises nach den Verhiltnissen der Selbstbedienungs-
ldden und Supermairkte, statt nach der Eigenart der Discountgeschifte beurteile.

aa) Es entspricht dem Wesen der Preisbindung, daBl der Lieferant allen Endverkiu-
fern den gleichen Preis vorschreibt (MATILE, 2.2.0., S.241, MATTMANN, 2.2.0., S.74/75).
Die Discountgeschifte betitigen sich, wie erwdhnt, auf der gleichen Handelsstufe wie
die GroBverteiler und Detaillisten. Sie stehen also mit thnen im Wettbewerb. Dabei
haben sie den Vorteil, daB sie nach Darstellung der Kldgerin nur eine stark beschrinkte
Auswahl problemloser Waren fiihren, keinen Kundendienst anbieten und daher wesent-
lich billiger verkaufen als die andern Detailhandelsgeschiifte. Die Preisgestaltung ist aber
das Wesensmerkmal der Konkurrenz. Die Discountgeschifte konzentrieren denn auch
ihre Werbung auf den (tieferen) Preis und rechnen damit, dafl Kunden, die besonders
giinstig einkaufen wollen, ihre Angebote gerade deswegen fiir vorteilhafter halten als
solche anderer Geschifte (vgl. BGE 94 IV 37). Die Discountgeschifte haben sowenig wie
die unwirtschaftlichsten Betriebe Anspruch darauf, daB sich die Angemessenheit der
Preisbindung nach ihren Verhiltnissen richte. Wiirde auf die Kostenbelastung der unter
glinstigsten Bedingungen arbeitenden Discountgeschifte abgestellt, so ergibe sich der
Endverkaufspreis ohne Vorschrift des Lieferanten und wéire daher die Preisbindung
sinnlos (vgl. BGE 96 I 306). Das Handelsgericht weist daher zutreffend darauf hin, da
die Preisbindung die Verhiltnisse der Durchschnittsdetaillisten zu beriicksichtigen hat,
wenn sie ihren Zweck — Erhaltung eines dichten Absatzstellennetzes — erreichen will.
Daraus folgt, dafl der gebundene Mindestpreis erheblich iiber dem von der Kligerin
errechneten Detailverkaufspreis von 50 Rp. nach der alten und von 70 Rp. nach der
neuen Bierpreisordnung liegen muB.

bb) Fragen kann sich, ob und gegebenenfalls inwiefern die Endverkaufspreise fiir die
6 dl Flasche Lagerbier mit Riicksicht auf die besondere Kostenstruktur der Discount-
geschifte unterschiedlich festgelegt werden diirfen (Preisspaltung). Das Gesetz spricht
sich iiber die Zulissigkeit der Preisspaltung nicht aus. Sie wird in der Lehre (MaTT-
MANN, a.a.0., S, 74/75, MaTIiLE, a.a.0., 8.241) unter der Voraussetzung anerkannt, daB3
sie sachlich begriindet ist, also mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung iibereinstimmt.
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Ebenso hilt die Kartellkommission die Preisspaltung unter Umsténden fiir zuldssig. So
fithrt sie im Spirituosengutachten (VKK, 1971 S.37/38) aus, daB bei problemlosen
Artikeln mit dem Aufkommen des Discountsystems eine Preisbindung mit Margen, die
auf die Bediirfnisse der kostenintensivsten Betriebsart abstellen, unangemessen geworden
sel. Damit sagt freilich die Kartellkommission nicht, die Preisbindung habe sich nach
den Verhiltnissen der rationellsten Betriebe zu richten.

Ob die Preisspaltung grundsitzlich zuzulassen sei, kann offenbleiben. Jedenfalls
kann sie hier nur insoweit in Frage kommen, als sie mit dem Zweck der Preisbindung
— Erhaltung des dichten Verteilernetzes und damit Schutz der kostenintensiveren Be-
triebe — vereinbar ist. Dieses Ziel kann nur dann erreicht werden, wenn das Gefille
zwischen dem héheren und niedrigeren Preis nicht allzu grof3 ist. Das bedeutet nach zu-
treffender Auffassung des Handelsgerichts, daB in erster Linie die Kostenstruktur der
Durchschnittsdetaillisten, nicht jene der GroBverteiler und Discounter maBgebend ist.
Die beiden (oder mehreren) Preise miissen also so gestaffelt sein, daB3 die Abwanderung
der Kundschaft von den herkémmlichen Detailhandelsgeschiften zu den Discountern
und damit ein Riickgang der Bierverkaufsstellen vermieden oder wenigsten nicht gefor-
dert wird. Wollte man die Kligerin wegen ihrer besonderen Vertriebsform anders be-
handeln, so hitte unter der alten Bierpreisregelung der niedrige gebundene Preis wesent-
lich iiber dem von der Klédgerin errechneten Detailpreis von 50 Rp. pro Flasche liegen
miissen. Es wire einer Aufhebung der Preisbindung gleichgekommen, wenn die Beklag-
ten im Herbst 1969 den gebundenen Endverkaufspreis fiir die Kldgerin auf 50 Rp., also
bloB3 um 1 Rp. héher als den fiir den Kleindetaillisten geltenden Einstandspreis festge-
setzt hidtten. Nach der heute geltenden Preisregelung vom 1.Dezember 1971 liage der
von der Klidgerin eventualiter angestrebte Endverkaufspreis der 6 dl Mehrwegflasche
Lagerbier von 70 Rp. etwa 5 Rp. iiber dem Einstandspreis der Kleindetaillisten von
66 Rp., abziiglich 29, Skonto, jedoch 25 Rp. unter dem Richtpreis von 95 Rp. und
10 Rp. unter dem gebundenen Mindestpreis von 80 Rp. Dieser Mindestpreis wiirde
indessen nach verbindlicher Feststellung des Handelsgerichts selbst einem herkémmlichen
GroBverteiler praktisch keinen Gewinn mehr abwerfen, folglich erst recht einem Klein-
detaillisten nichts mehr eintragen. Ist aber der Unterschied zwischen dem gebundenen
Preis von 80 Rp. und dem héheren Preis, den der Detaillist wegen der ungiinstigen
Kostenstruktur und des Kundendienstes verlangen darf, nicht zu grof3, so wird der
Detaillist immer noch geschiitzt und kann der Zweck der Preishindung noch erreicht
werden. Die Herabsetzung des Preises auf 70 Rp. fillt auBBer Betracht, kidme sie doch
einer Aufhebung der Preisbindung gleich. Diese ist daher noch angemessen, wenn sie
80 Rp., mindestens aber 75 Rp. betrigt, da im Handel nur noch mit ganzen Fiinfern
gerechnet wird.

Demnach erkennt das Bundesgerichi:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons
Zirich vom 7.Mirz 1972 bestitigt.

Anmerkung: Der dem Urteil des Bundesgerichts zugrundeliegende Entscheid des
Handelsgerichtes des Kantons Ziirich vom 7. Mirz 1972 ist versffentlicht in VSK 1972
S.264ff. Der in dem Urteil des Bundesgerichts erwihnte Entscheid des Kassations-
gerichtes des Kantons Ziirich vom 5. Juli 1972 ist in VSK 1972 S.280f. abgedruckt.
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IV. Urheberrecht

URG Art.2 und 42 Ziff.1 lit.a

Urheberrechtlicher Werkcharakter einer Fotographie (in casu: verneint).
Die vertragliche Bedeutung allgemeiner Verbandsbedingungen.

Caractére d’@uvre artistique de photographies (in casu: non reconnu ).
Portée des conditions générales de ’association.

ZR 71 (1972) Nr.94 S.288ff., Urteil der I.Zivilkammer des Ober-
gerichtes des Kantons Ziirich vom 5.Oktober 1972 i.S. H. gegen R.

Aus den Erwdgungen:

Der Graphiker R. lieB im Jahre 1966 im Rahmen eines Werbeauftrages der Firma C.
beim Photographen H. einige Serien Mode- und Werbephotographien herstellen und
zahlte ihm hiefiir, einschlieSlich Nebenkosten und Honorare, den Betrag von Fr. 1393.50.
Anfangs 1971 verwendete R. zwei der Aufnahmen — bzw. Teile davon — ohne Zustim-
mung H.s fiir die eigene Werbung am Haus, in welchem sich sein Atelier befand. H. be-
langte hierauf R. beim Bezirksgericht Ziirich fiir Fr. 1210.— nebst Zins und Nebenkosten,
Das Bezirksgericht wies mit Beschlu3 vom 7. April 1972 die Klage mangels sachlicher
Zustandigkeit von der Hand mit der Begriindung, daB sich der Kliager auf Bestimmun-
gen des URG stiitze, weshalb gemil3 § 48 Zifl. 12 GVG die Zustdndigkeit des Oberge-
richts gegeben sei. Das Obergericht, bei welchem der Kldger das Rechtsbegehren dar-
aufhin anhingig machte, erwog in seinem die Klage abweisenden Urteil:

«1. ... Der Kliger behauptet eine Verletzung seines Urheberrechts an den betreffen-
den Photographien, und damit beruft er sich sinngemaB auf die Art.2 und 42 Ziff. 1lit.a
URG. Das muB3, unbekiimmert um die Begriindetheit des geltend gemachten Anspruchs,
fir die Bejahung der sachlichen Zustidndigkeit geniigen (ZR 70 Nr. 59), zumal da nicht
von vornherein gesagt werden kann, das URG sei nicht anwendbar.

2. Das Obergericht hat in seinem einladlich begriindeten Entscheid vom 2. Mirz 1972
(SJZ 1972 S.3081. Nr.174) dargelegt, daf3 nicht jeder Photographie der in Art.2 URG
vorgesehene urheberrechtliche Schutz zukomme, sondern nur jener, die sich durch die
Verkérperung eines eigenstandigen, schépferischen Gedankens auszeichnet (hiezu auch
ZR 70 Nr.60 bzw. SJZ 1971 S.277 Nr. 126 Erw. 3 mit Hinweisen). Urheber ist dann der
Schopfer des Werkes, d.h. der Photographierende. Damit ist auch bereits der Stand-
punkt des Beklagten widerlegt, daB3, da die in den Photographien verwirklichte Idee von
ihm stamme, er als der Urheber zu gelten habe. Der Kldger hat indessen keinerlei Merk-
male dafiir angefiihrt, daB die von der Gegenpartei verwendeten Photographien hin-
sichtlich ihres besonderen Gehalts bzw. nach der Bildform — nicht hinsichtlich des auf-
genommenen Objekts — als kiinstlerische, originelle Bilder im geschilderten Sinn anzu-
sprechen seien, dafl sie damit eine eigenpersénliche Note des Photographen aufwiesen
und nicht nur eine Wiedergabe des aufgenommenen Objektes seien. Eine solche Bewer-
tung dringt sich auch beim Betrachten der betreffenden Bilder nicht auf, die sich als
technische Aufnahmen von Photomodellen erweisen. Im schweizerischen Urheberrecht
ist auf dem Gebiete der Photographie der Gedanke des Leistungsschutzes in dem Sinne,
dafB der urheberrechtliche Werkbegrifl nicht mehr Voraussetzung des Schutzes wire,
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gesetzgeberisch nicht verwirklicht (KuMmMeR, Das urheberrechtlich schiitzbare Werk,
S.210/11; TrorLER, Immaterialgiiterrecht I, 2. Aufl., S.499; SJZ 1972 S.308 Nr. 174
Erw.6).

3. Der Klidger fiihrt auch keine vertraglichen Abmachungen an, gemif3 welchen ihm
nach Erfullung des fritheren Auftrags nunmehr im Sinne des bloBen Leistungsschutzes,
unbekiimmert um den Werkcharakter der verwendeten Bilder, deren ausschlieliche
Nutzung zustiinde. ... Der Kliger vermag sich fiir das behauptete AusschlieBlichkeits-
recht nur auf die Allgemeinen Bedingungen des Schweiz. Photographen-Verbandes zu
berufen. Er bringt jedoch nichts dafiir vor, daf diese Bedingungen zur Zeit des Vertrags-
schlusses schon in Kraft gewesen wiren und daB er sie damals dem Beklagten iiberhaupt
zur Kenntnis gebracht habe, derart, dafl sie als Vertragsbestandteil zu betrachten wiren,
auch wenn der Beklagte an sich zugibt, die Allgemeinen Bedingungen zu kennen. ...
Die Verbindlichkeit allgemeiner Geschiftsbedingungen, welche die gesetzlichen Rechte
einschréinken, setzt nach Lehre und Rechtsprechung voraus, dal der Kunde bei Vertrags-
schluf} sichere Kenntnis von ihnen habe oder besondere Gelegenheit erhalte, sie zur
Kenntnis zu nehmen (Hans Merz, Massenvertrag und allgemeine Geschiftsbedingun-
gen, in Festgabe fiir W.Schénenberger, 1968, S.150 mit Hinweisen; Urteil des Ober-
gerichts vom 17.Februar 1972 in Sachen St. ¢. N.). Hievon ist in der Sachdarstellung
des Klédgers nicht die Rede. ...»

URB Art. 47 Abs.2

Befugnis des in seinem Urheberrecht Verletzten zum Strafantrag.
Kein Verzicht der Nationalbank auf das Urheberrecht an Banknoten.

Qualité pour déposer une plainte pénale de celur qui est lésé dans son droit d’ auteur.
Pas de renonciation au droit d’auteur portant sur des billets de banque par la
Bangque Nationale.

BGE 99 IV 50ff.,, Urteil des Kassationshofes des Schweizerischen
Bundesgerichts vom 16.Februar 1973 i. S. Schweizerische Nationalbank
gegen T.

Aus den Erwdgungen:

Die Ubertretungen des URG sind nur auf Antrag zu verfolgen (Art.47 Abs. 1 URG).
Befugt hiezu ist jeder, der durch die zu verfolgende Handlung oder Unterlassung verletzt
worden ist (Art.47 Abs.2 URG). Da im vorliegenden Fall die Schweizerische National-
bank das Recht auf Wiedergabe der Entwiirfe der Banknotenbilder von den Entwerfern
erworben hat, steht ihr ein ausschlieBliches Recht im Sinne von Art. 12 Ziff. 1 URG zu,
das sich nach Art. 13 dieses Gesetzes auch auf die verdnderte Wiedergabe des Banknoten-
bildes seitens eines Dritten kann daher die Bank in jenem Exklusivrecht verletzt werden
(s. auch TROLLER, Immaterialgiiterrecht II, S.889/890aa). Wo das zutrifft, ist sie zum
Strafantrag befugt, ohne da8 sie ein besonderes Interesse hiefir nachweisen mufl. Voraus-
setzung ist bloB, daB sie im betreffenden Zeitpunkt das Recht noch besitzt, mit anderen
Worten, dafB3 dieses nicht wegen Ablaufs der gesetzlichen Schutzfristen (Art. 36 ff. URG)
untergegangen ist. Letzteres hat hier auch der vorinstanzliche Richter nicht angenom-
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men. Dagegen hat er der Beschwerdefiithrerin entgegengehalten, sie habe durch kon-
kludentes Verhalten, namlich durch das Dulden der Wiedergabe des Banknotenbildes
durch andere Banken zu Reklamezwecken im Fernsehen aufihr Urheberrecht verzichtet.

Diese Auffassung iibersieht, daf das URG, im Unterschied zum Patentgesetz (Art. 17
PatG), auBBer dem Ablauf der Schutzfristen keinen Untergangsgrund kennt und insbe-
sondere an die Untétigkeit des Berechtigten gegeniiber einer Verletzung seines Urheber-
rechtes nicht die Folge eines Rechtsverlustes kniipft (vgl. BGE 73 IT 190 E.5a). Die
Rechtsprechung zum immateriellen Giiterrecht hat ihrerseits einzig d en Klageanspruch
dem allgemeinen Rechtsgrundsatz des Art. 2 Abs. 2 ZGB unterstellt und auch unter diesem
Gesichtspunkt eine Verwirkung jenes Anspruchs fiir den Regelfall nur angenommen,
wo die Rechtsverletzung wihrend lingerer Zeit unwidersprochen angedauert hat, ein
wertvoller Besitzesstand des Verletzers geschaffen wurde, der Berechtigte Kenntnis der
Verletzung seines Rechtes gehabt hat oder bei gebotener Sorgfalt hitte haben kénnen
und der Verletzer guten Glaubens gewesen ist (BGE 73 I1 192, 76 II 394 i.f., 85 11
130/131, 94 II 42, 95 11 362; TROLLER, op. cit. S.864/868). Beziiglich des Urheberrechts
hat zudem das Bundesgericht betont, daf3 hier bei Annahme einer Verwirkung groBere
Zuriickhaltung geboten sei, als beim Personlichkeits- und Wettbewerbsrecht (BGE 85 11
130; TROLLER, a.a.0.). Zudem gilt fiir das Urheberrecht, was schon fir das Marken-
recht festgestellt wurde, da@ niamlich Dritte sich nicht darauf berufen kénnen, daf} der
Inhaber des Rechtes deren Gebrauch durch andere duldete; dieser verwirkt damit nicht
das Recht, Verletzungshandlungen Dritter zu verfolgen (BGE 73 II 63, 82 II 543, 83 11
219, 93 II 267; ebenso TROLLER, op. cit. S.864).

Wendet man diese Grundsitze auf den vorliegenden Fall an, so kann nicht gesagt
werden, die Antragstellung durch die Beschwerdefiihrerin sei mibrauchlich. Abgesehen
davon, daB der Rechtsberater der Schweizerischen Nationalbank der Graphikcrin, von
der der Entwurf der Nachbildung der 20-Frankennote ausgearbeitet wurde, auf ihre
Anfrage hin ausdriicklich erkldrt hatte, die Verwendung des Notenbildes zu Reklame-
zwecken werde nicht bewilligt werden und die Nationalbank wiirde eine solche Ver-
wendung als eine Verletzung ihres Urheberrechtes ansehen, ist die Beschwerdefithrerin
auch unverziiglich gegen die unbefugte Wiedergabe des Notenbildes durch die B. AG
eingeschritten, sobald sie von der Verletzung ihres Urheberrechtes Kenntnis erlangt hat.
Danach fehlt es sowohl an den objektiven wie den subjektiven Voraussetzungen, welche
die Rechtsprechung fir die Annahme einer Verwirkung verlangt. Im tibrigen macht die
Beschwerdefiihrerin glaubwiirdig geltend, daB sie auch sonst in jedem Fall unbefugter
Verwendung von Banknoten zu Reklamezwecken, von der sie Kenntnis erhalten habe,
unter Androhung gerichtlicher Folgen auf ihr Urheberrecht hingewiesen und die Ein-
stellung der betreffenden Reklameaktion verlangt habe. Was aber den Umstand betrifft,
daBl andere Banken wihrend Jahren im Fernsehen Banknoten wiedergegeben haben, so
ist er schon deswegen unbehelflich, weil nach der angefithrten Rechtsprechung die
Rechtsverletzung durch andere vom Verletzer nicht angerufen werden kann. Zudem
wire auch nicht zu iibersehen, daB nach der glaubwiirdigen Darstellung der Beschwer-
defithrerin es sich bei der im angefochtenen Entscheid angerufenen Wiedergabe des
Banknotenbildes durch die Schweizer Banken um eine von der Nationalbank ausnahms-
weise und unter ausdriicklichem Hinweis auf ihr Urheberrecht im Jahre 1970 der
schweizerischen Bankiervereinigung bewilligte Aufklirungsaktion gehandelt hat. Dieser
Umstand ist dem vorinstanzlichen Richter, der seinen Entscheid einzig aufgrund des
Strafantrags und eines Polizeirapports gefillt hatte, offensichtlich nicht bekannt ge-
wesen. Danach aber handelte es sich bei dieser Aktion iiberhaupt nicht um eine unbe-
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fugte Verletzung des Urheberrechtes, welche von der Beschwerdefiihrerin widerspruchs-
los hingenommen worden wire. Der Einwand des Beschwerdegegners schliellich, daf3
die Nationalbank nur Wiedergaben zu Reklamezwecken nicht zulasse, andere Wieder-
gaben aber offenbar zu dulden scheine, ist eine durch nichts belegte und daher unbe-
helfliche Behauptung.

Dem vorinstanzlichen Richter kann schliefllich auch insoweit nicht gefolgt werden,
als er der Meinung ist, die bildliche Darstellung auf der 20-Franken-Note sei mit deren
Herausgabe «mit universeller Verbreitung» zum Gemeingut geworden. Er verkennt,
daf3 auch ein urheberrechtlich geschiitztes Werk in einer Vielzahl von Exemplaren in
Verkehr gebracht werden kann, ohne dal3 dadurch der Berechtigte seines Exklusiv-
rechtes auf Wiedergabe verlustig ginge. Das folgt dem Grundsatz nach schon aus Art. 4
Abs.1 URG, der den Schutz auBer dem Originalwerk jeder Wiedergabe zuerkennt.
Sodann spricht der Wortlaut verschiedener Gesetzesbestimmungen, die von den Exem-
plaren des Werkes oder den Werkexemplaren reden (s. Art.8, Art. 12 Ziff.2 und 4,
Art. 42 Ziff. 1 lit.b und d sowie Ziff.2 und 3, Art.43 und 52, Art.54 Abs.1 Ziff.1 und
Abs.2 und 3, Art.58 und 61), dafiir, da3 die Wiedergabe eines Werkes nicht blof3 auf ein
Exemplar beschréanktist (TROLLER, op. cit., Seite 781 spricht von der « Vervielféltigung »).
In die gleiche Richtung weist auch der Umstand, daB3 der in der Berner Ubereinkunft
zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst verwendete Begriff der Veroffent-
lichung eines Werkes verlangt, daf3 dieses der Allgemeinheit in einer seiner Art entspre-
chenden Zahl von Ausfertigungen zur Verfiigung gestellt werde (BGE 96 II 414). Da3
bei einer fir eine Banknote bestimmten bildlichen Darstellung die Veréffentlichung
regelmiflig in einer Vielzahl von Exemplaren zu geschehen pflegt, liegt auf der Hand.
Die darin vom vorinstanzlichen Richter gesehene «universelle Verbreitung» lag somit
in der Natur der Sache begriindet und konnte keinesfalls als « Verzicht» der Schweizeri-
schen Nationalbank auf ihr gesetzliches geschiitztes Exklusivrecht der Wiedergabe des
Notenbildes ausgelegt werden.



Buchbesprechungen

Richter, Bruno: Warengleichartigkeit, funfte neubearbeitete und erweiterte
Auflage, XXIII und 160 Seiten, mit unbedruckten Blidttern, durch-
schossen, DM 98.—, Carl Heymanns Verlag KG, Miinchen/Berlin/Bonn.

Das Erscheinen eines Standardwerkes in fiinfter Auflage wire ein Grund zum Gliick-
wunsch, wire der Autor nicht vor der Verdflentlichung verstorben. Mit dieser Rezension
sei daher versucht, die Bedeutung des Buches etwas umfassender zu umreiB3en.

Das deutsche Warenzeichenrecht, obwohl in einem Spezialgesetz abschlieBend ge-
regelt, muBte aus der Natur der Sache weite Gebiete einer sich erst noch bildenden
Rechtsprechung iiberlassen. Diese Entwicklung wurde durch das Nebeneinanderbe-
stehen von administrativem Widerspruchsverfahren und ordentlichem Zivilprozel3
noch geférdert. Fiir das Gebiet der Warengleichartigkeit entstand daher eine stindig
sich vermehrende Sammlung von Entscheiden aus der Praxis der Verwaltungs- und
Gerichtsbehorden. In diesern Dickicht sich auszukennen wire auch dem Spezialisten
ohne Fihrung unméglich gewesen, zumal ein groBer Teil der Entscheide nicht ohne
weiteres offentlich zugénglich ist. Der Autor, Senatsprisident am Bundespatentgericht,
hat dieses umfangreiche und fiir die tidgliche Praxis unerlaf3liche Material in ubersicht-
licher Weise erschlossen. Das Verdienst, hier etwas Besonderes geschaffen zu haben, ist
umso gréBer, als in anderen Landern nichts Ahnliches besteht.

Die Bedeutung des vorliegenden Werkes geht nicht nur aus der Auflagenzahl hervor
und der duBerst praktischen, mit weillen Blittern zum Nachfithren durchschossenen
Publikation, sondern auch aus der Zahl der Gegeniiberstellungen von Warenbegriffen:
waren es in der ersten Auflage um 7000, so sind es jetzt ungefahr 20000. Als unerldBliches
Werkzeug fiir die Anmeldung von Warenzeichen, die gegenseitige Abgrenzung in Ver-
gleichsverhandlungen und die Einlegung von Widerspriichen hat das Buch weite Ver-
breitung gefunden und sich als das maBgebliche Nachschlagewerk durchgesetzt.

Man darf aber nicht vergessen, daf3 die Bedeutung des Buches sich nicht im register-
miaBigen AufschlieBen eines schwer tberblickbaren und sich stindig wandelnden
Rechtsgebietes erschopft. Dadurch, daB die Praxis sich dieses Werkes tagtéglich bedient,
wird die Rechtssicherheit stark geférdert und es entsteht im wahrsten Sinne des Wortes
eine «communis opinio ». Durch das Aufzeigen mancher Ungereimtheiten der Recht-
sprechung hat der Autor auf indirektem Wege an der Weiterbildung der Rechtspre-
chung mitgewirkt.

Nur der Vollstindigkeit halber sei erwahnt, daB der Aufbau des Werkes keine
Wiinsche iibrigla3t. Eine ausfithrliche Benutzungsanweisung, gefolgt vom Abkiirzungs-
verzeichnis und der alten deutschen, sowie der neuen (internationalen) Warenklassen-
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einteilung mit den erlduternden Anmerkungen der BIRPI erlaubt ein leichtes Arbeiten,
Sehr wertvoll ist die bei der Gegeniiberstellung angefiihrte Fundstellenangabe.

Es ist nicht alltdglich, daB ein duBerlich gesehen reines Nachschlagewerk fur die
Praxis eine derartige Bedeutung gewonnen hat. Dies zeigt doch, daBl Rechtswissenschaft
auch dort in hohem Mafle vorhanden ist, wo auf anspruchslose, aber umso besser
fundierte Art ein riesiges Material von Entscheidungen zum téglichen Gebrauch gleich-
sam verwendungsfertig dargeboten wird. P.Griesinger

Pastor, Wilhelm L.: Der Wettbewerbsprozef3, 2. Auflage, XVI und 817 Seiten,
DM 130.—, Garl Heymanns Verlag KG, Koln/Berlin/Bonn/Miinchen,
1973.

Der Wettbewerbsproze3 ist ein typisch der Praxis entsprungenes Gebilde, das in
seiner Behandlung sowohl vom Wettbewerbs- als auch vom Prozefirecht her zu kurz
kommt. Der Autor, Senatsprasident am Oberlandesgericht KéIn, hat ein eingehendes
Lehrbuch iiber dieses Gebiet geschrieben, das den spezifischen Problemen auf den
Grund geht.

Die von der akademischen Lehre weitgehend vernachlissigte Verwarnung wird vom
ersten Teil des Buches ausfiihrlich dargestellt. AuBerordentlich wichtig ist in der Praxis
der Entscheid, ob die Gefahren einer ungerechtfertigten Verwarnung diejenigen einer
Unterlassung der notwendigen Verwarnung aufwiegen.

In einem weiteren Teil kommt das Recht der einstweiligen Verfugung zur Behand-
lung. Dieses, im Zivilproze[} meist etwas kiilmmerlich dastehende Institut, ist im Wett-
bewerbsrecht in den Vordergrund geriickt, da es in vielen Féllen gar nicht mehr zum
Hauptverfahren kommt: entweder erfolgt eine Einigung (« Unterwerfungserkliarung »),
oder aber die Rechtsfrage wird bei den rasch sich dndernden Verhiltnissen im Wett-
bewerbsrecht gegenstandslos.

Die Unterlassungsklage ist Gegenstand des dritten Hauptteiles. Die schwierigen
Fragen des Unterlassungsantrages sind der Schwerpunkt der Darstellung. Daneben hat
sich auch hier ein ganz neues Problem aus der Praxis ergeben: die sogenannte «neue
Form », d.h. eine im Verfahren vorgelegte neue Aufmachung des Produktes, zu welcher
der Kliger sich zu dufern hat. DaB3 hier auflerordentlich heikle und weitreichende Ent-
scheide oft in ganz kurzer Zeit zu treffen sind, braucht nicht betont zu werden. Wer
immer in diese Lage kommt, wird gern das vorliegende Werk konsultieren.

Im letzten Teil werden wettbewerbsrechtliche Nebenklagen behandelt, die an sich
sehr wichtig sind, in vielen Fillen aus den oben angedeuteten Griinden aber weniger
von Bedeutung sind oder belanglos werden.

Ein Anhang enthilt eine Reihe von Leitsitzen, die der Verfasser aus der Praxis ge-
wonnen hat und dem Leser zur Besinnung tiberli3t. Es handelt sich um eine Art
moderner Rechtssprichwérter, denen man cinen eigenen Reiz nicht absprechen kann.

Das Buch zeichnet sich durch griindliche Sachkenntnis und klare Darstellung aus.
Der wissenschaftliche Charakter wird durch den umfangreichen kritischen Apparat
stark unterstrichen. Das Erscheinen der zweiten Auflage zeigt den Wert dieser Dar-
stellung fir die Praxis. P.Griesinger
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Althammer, Werner: Warenzeichengesetz. Stand: 1. Oktober 1973. XV und
384 Seiten, DM 60.—, Carl Heymanns-Verlag KG., Kéln/Berlin/Bonn/
Miinchen, 1973.

Dem Autor, Richter am Bundespatentgericht, kommt das Verdienst zu, mit seinem
Werk die Rethe « Heymanns Taschenkommentare zum gewerblichen Rechtsschutz» zu
erdffnen.

In begriiBenswerter Weise wird in diesem handlichen Kommentar eine gestraffte
Ubersicht iiber das Warenzeichenrecht geboten. Mit starker Betonung der neueren
Rechtsprechung wendet sich das Buch vor allem an die Praktiker, die auf die Fragen der
taglichen Arbeit eine kurze, aber zuverlissige Antwort suchen.

Der Kommentar ist in seinem Umfang eine vollstindige Darstellung des Warenzei-
chenrechts, wobei jedoch einzelne Fragen (absolute Schutzfihigkeit, Zeicheniiberein-
stimmung, Verfahren) eine ausfithrlichere Behandlung erfahren.

Besonders wertvoll sind die Hilfsmittel, welche die Beniitzung des Werkes nicht nur
erleichtern, sondern geradezu ermoéglichen. Dies ist von besonderer Wichtigkeit bei
einem Kommentar, der an die Reihenfolge der Paragraphen gebunden ist und nicht eine
selbstdndige, systematische Darstellung aufbauen darf: das gesamte Warenzeichen-
recht erscheint gleichsam durch den Raster des Gesetzes aufgelost in Einzelfragen, die oft
nicht in sich geschlossen sind, oder in einen anderen Zusammenhang gehéren.

Der vorliegende Kurzkommentar ist in seinem kritischen Apparat ganz ausgezeichnet.
Benutzungshinweise, Abkiirzungs- und Literaturverzeichnisse, Fulnoten, ein Anhang
mit verschiedenen fiir die Praxis wichtigen Vorschriften sowie Entscheidungs- und Sach-
register erméglichen einen raschen und leichten Uberblick. In diesen Zusammenhang
gehort der Hinweis im Titel, wonach die verdffentlichte Rechtsprechung bis zum
1. Oktober 1973 beriicksichtigt wurde.

In der Praxis besteht an dieser Art von Kommentar ohne Zweifel ein groBes Bediirfnis.
Autor wie Verlag haben hier in anerkennenswerter Weise den ersten Schritt getan.

P. Griesinger

Samson, Benvenuto: Urheberrecht, ein kommentierendes Lehrbuch. Verlag Doku-
mentation, Pullach bei Miinchen, 1973. 259 Seiten, DM 18.80.

In dieser neuen Paperbackreihe hat Professor Samson ein Lehrbuch geschrieben, das
dieses noch vor seiner Festigung stark im Umbruch befindliche Rechtsgebiet den Stu-
dierenden niherbringen will.

Die Darstellung gibt einen knappen Uberblick iiber die Geschichte des Urheberrechts
und seine verwandten Gebiete. Im folgenden werden die einzelnen gesetzlichen Vor-
schriften kommentiert. Ein Ausblick auf verwandte Gebiete und die Sonderbestimmun-
gen fiirr Filme schlieBt sich an, sowie eine Darstellung der Ubergangs- und SchluB3-
bestimmungen.

Das Buch ist durch einen vollwertigen kritischen Apparat (Literatur- und Abkiir-
zungsverzeichnisse, Gesetzestext, Fundstellenverzeichnis der zitierten héchstrichter-
lichen Rechtsprechung, Sach- und Paragraphenverzeichnis) leicht zu beniitzen.

Fir den Studierenden wird dieser lehrbuchartige Kurzkommentar sicher willkommen
sein und selbst auch dem eine rasche Ubersicht suchenden, praktisch titigen Juristen
etwas zu bieten haben. P. Griesinger
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International Licensing Agreements, 2. Auflage. Herausgeber: Gotz M. Pollzien
und Eugen Langen, XLV + 593 Seiten (US $ 35.—). The Bobbs-Merril
Company, Inc., Indianapolis, USA, 1973.

Fur 32 Lander werden Rechtsgrundlagen, Form, Inhalt und Hauptprobleme von
Lizenzvertrigen fiir Patente, Marken, Modelle, Urheberrechte und Know-how erldutert.

Die Rechtsgrundlagen und Vertragsformen sind jeweils knapp und auch fiir Nicht-
fachleute verstindlich geschrieben.

Einmalig in einer Arbeit dieser Breite sind unter anderem detaillierte Angaben iiber
Quellensteuer und Lizenzzahlung ins Ausland und amtliche Genehmigungsverfahren.

Die einzelnen homogen gegliederten Linder-Abschnitte sind auf den ausldndischen
Vertragspartner hin orientiert, stammen von qualifizierten Fachleuten und umfassen
durchschnittlich je etwa 10-20 Druckseiten.

In einer dem Umfang eines Lander-Abschnittes entsprechenden Einleitung (Autor:
G. M. PoLrzieN) werden wirtschaftliche Bedeutung und allgemeine Problematik von
Lizenzvertriigen erldutert und die Gefahr schematisierter Methoden begriindet.

Zum Verstindnis der Einzelabschnitte iiber die Sowjet-Union, Ungarn, Polen,
Rumiinien und die CSSR ist die politische Basis von Lizenzen in diesen Lindern kurz
umrissen (Autor: D. WINTER).

Der letzte Sonderabschnitt erklirt die heute erkennbaren Wirkungen des Rechts der
Furopiischen Gemeinschaft in Anwendung auf Lizenzvertrige (Autor: K.NEwes).
Auch die wesentlichen Bestimmungen und Verordnungen einschlieBlich der Form von
Antrigen fir Negativ-Atteste sind wiedergegeben.

Ich habe dieses aus der Praxis entstandene und fiir die Praxis geschriebene Werk zu-
néchst dadurch praktisch getestet, dafl ich es drei Monate lang als Nachschlagewerk fir
die tdgliche Arbeit zu Rate gezogen habe. Ergebnis: Eine stets brauchbare Orientierung
zur Frage sowie weitere Informationen fiir die Klirung und Erweiterung der Frage-
stellung. Meiner Meinung nach gehort «International Licensing Agreements» in die
Minimal-Bibliothek jedes der englischen Sprache kundigen, auf dem Lizenzgebiet
titigen Praktikers des gewerblichen Rechtsschutzes und ist zur Orientierung aller an der
Vorbereitung und Durchfithrung von internationalen Lizenzverhandlungen und Lizenz-
abschliissen Beteiligten wertvoll.

Behandelte Linder nach ICIREPAT-Code: AU, OE, BE, CA, CS, DK, GB, SF, FR,
DT, GR, HU, IN, EI, IL, IT, JA, LU, MX, NL, NO, PO, PT, RU, ZA, ES, SW, CH,
TR, SU, US, YU.

Thomas Ritscher



