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Schweizerische Rechtsprechung

TroMAS RUEDE, ZURICH

(Mitarbeiter JacQues Guyet, Genéve)

1. Patentrecht

PaiG Art. 1

Gewerbliche Anwendbarkeit: Es handelt sich hier um ein von den der Erfindung zu-
gehirigen Eigenschaften des technischen Fortschrittes und der Erfindungshihe unab-
hangiges Erfordernis. Priifung dieses Erfordernisses und Beweismittel.
Technischer Fortschritt: Ju seiner Beurteilung ist das beanspruchte Verfahren mit
Jeder einzelnen der Vorverdffentlichungen gesondert zu vergleichen (Bestitigung
der Rechisprechung ), wobei aber die Gesamtheit der kennzeichnenden Merkmale
dieses Verfahrens in den Vergleich einzubeziehen ist. Unzuldssigkeil eines Ver-
gleichs, der iber die in einer Vorverdffentlichung beschriebenen Lisungen hinaus-
geht, indem er auch einbezieht, was die Verdffentlichung dem Fachmann dariiber
hinaus nahelegt.
Erfindungshihe: Der Begriff der Kombinationserfindung darf nicht auf einen Teil
der neuen Merkmale der beanspruchten Erfindung allein angewendet werden, und er
darf nicht zur Vereinigung isolierter, aus dem Jusammenhang, in dem sie bekannt
sind, herausgerissener Merkmale dienen. Es geht nicht an, die Aufgabe aus dem
Auge zu lassen, auf der die beanspruchte Erfindung beruht.

Possibilité d’utiliser Iinvention industriellement: Il s’agit la d’un attribut de
Uinvention brevetable, qui est indépendant des caractéres inhérents a celle-ci, a
savoir I’idée créatrice et le progrés technique. Examen de ce critére et moyens de
preuve.

Progrés technigue: Pour en juger, il convient de comparer le procédeé revendiqué avec
chacune des antérioriiés prise isolément (confirmation de la jurisprudence ), mais en
considérant ’ensemble des caractéres distinctifs de ce procédé. Est exclue toute
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comparaison allant au-deld des réalisations décrites dans une publication et englobant
également ce que celle-ci « suggere » @ I’ homme du métier.

Idée créatrice: Notion de I’invention de combinaison, qui ne saurait s’appliquer d
une partie seulement des caractéres nouveaux de I invention revendiquée, ni englober
la réunion de caractéres isolés du contexte dans lequel ils sont connus. Il est essentiel
de ne pas perdre de vue le probléme sur lequel repose I’ invention revendiquée.

PMMBI 1974 I 4411, Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerdeab-
teilung vom 19. Dezember 1972 in Sachen M. SA gegen J.S. & Co.

Aus den Erwdgungen:
I....
2....

3. Conformément a la doctrine et a la jurisprudence, il convient d’examiner séparé-
ment le bien-fondé de ’objection de la Section des brevets qui conclut & «Pimpossibilité
d’une exploitation industrielle réelle» du procédé objet de la demande de brevet
litigieuse. Il s’agit 14 en effet de P’absence d’un attribut de Pinvention brevetable,
mentionné comme tel dans Part.1 al. 1 LBI, et non d'un des caractéres inhérents & une
telle invention (I’idée créatrice et le progrés technique), dégagés de la notion d’invention
par la jurisprudence.

On constatera tout d’abord que cette objection, différente en droit de celle visant
P’absence de progrés technique clairement reconnaissable, n’a pas été soulevée dans ’avis
intermédiaire de la Section des brevets et qu’elle n’est pas mentionnée non plus dans le
protocole des débats. Il s’ensuit que, sur ce point, la décision de la Section des brevets a
été prise sans avoir entendu le déposant (art.29 et suivants LPA). En outre, clle a é1é
prise & la suite d’une constatation incompléte des faits pertinents (art.49 lit.b LPA):
puisque la Section des brevets avait pour le moins des doutes quant a ladite possibilité,
elle ne pouvait pas se fonder sur ces seuls doutes sans avoir épuisé les mesures probatoires
proposées, et elle ne pouvait donc pas écarter les visites des lieux suggérées par les parties.
Certes, comme le fait remarquer la Section des brevets dans sa réponse au recours, ce
moyen de preuve (art.12 lit.d LPA) ne pouvait rien apporter quant a I’idée créatrice,
objection primaire de la Section des brevets; pour la possibilité d’exploitation industrielle
en revanche c’e(it été le moyen de preuve le plus approprié a dissiper ces doutes et il
fallait donc soit s’en servir, soit renoncer & cette objection, car le doute doit profiter au
déposant. Cela est d’autant plus indiqué ici que, lorsqu’un concurrent attague une
demande de brevet en dénigrant la valeur industrielle, il convient de se montrer particu-
lidrement sévére en matiére de preuves, le seul intérét de I'opposant dans ’affaire
constituant déja une présomption de la valeur de Pobjet litigieux (voir TrOLLER, Im-
materialgiiterrecht, 2¢ édition [1968] tome I, page 180).

Pour cette raison, la Section des recours estime que les échantillons présentés en
procédure de recours doivent étre pris en considération, d’autant plus qu’ils étaient déja
offerts, concrétement, dans I’acte de recours initial. En particulier, les profilés a aréte
partiellement travaillés montrent clairement les différents stades d’usinage du procédé
selon la demande litigieuse; ils dissipent les doutes qui pouvaient exister quant 2 la
possibilité d’exploiter celui-ci & ’échelle industrielle et rendent superflue toute autre
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mesure probatoire concernant cette question, y compris 'offre réitérée des parties de
visiter leurs usines.

4. La nouveauté, au sens de I’art. 7 LBI, du procédé défini par la revendication I dans
la version publiée, n’étant pas contestée, il reste & examiner si ce procédé découle d’une
idée créatrice et s’il apporte un progrés technique clairement reconnaissable ...

5. En ce qui concerne I’état de la technique a prendre en considération pour I’idée
créatrice et le progrés technique, force est de constater que les documents additionnels
cités par opposante se situent tous en de¢a de ceux que l’examinateur avait retenus.
Sans étre irrecevable de ce fait, ’opposition ne remplissait donc pas le but que lui assigne
le législateur (voir FBDM 1972 I 26 consid.3d). Comme ’a fait la Section des brevets
sans que cela soit contesté, la Section des recours peut donc se borner a considérer le
brevet suisse 411713 (Singer) et le modéle d’utilité allemand 1743997 (Weber/Baral).

6. Pour juger du progres technique, la Section des recours entend appliquer stricte-
ment les principes établis par la jurisprudence. D’une part, il convient de comparer le
procédé revendiqué avec chacune des antériorités prise isolément (FBDM 1962 T 46-47,
consid.2b); cette régle fondamentale n’a pas toujours été observée, notamment par
I’opposante et intimée au cours des débats devant la Section des recours, ce qui a crée de
multiples confusions entre les objections visant le progrés technique et celles visant
I'idée créatrice. D’autre part, on ne saurait établir ces comparaisons en ne retenant
qu’une des différences entre les termes & comparer, comme I’a fait la Section des brevets
dans son avis intermédiaire; 1’appréciation globale du progrés technique doit tenir
compte de toutes les différences entre I'objet de la demande litigieuse et chacune des
antériorités.

a) Par rapport au procédé décrit par Weber et Baral, le progrés technique est mani-
feste: les signes obtenus selon ce procédé connu présentent un «pied» en forme d’aréte
(stegférmiger Ansatz) qui est introduit dans une fente de forme correspondante, dé-
coupée par étampage (ausgestanzt) dans le cadran, et qui est rivé sur la face opposée.
Ledit «pied» est lui-méme fabriqué par étampage (ausgestanzt) ou autre découpage
(ausgeschnitten), voire par limage (ausgefeilt) de I’aréte d’un profilé. En revanche, le ou
les pieds «de section circulaire» que présentent les signes fabriqués selon le procédé
litigieux se rattachent a la technique, classique et courante, de fixation des signes dans
des trous ronds forés dans le cadran. Tant par 'usinage de ces trous dans le cadran que
par 'usinage des pieds eux-mémes (puisque le fraisage donne de meilleurs résultats que
les techniques, industrielles ou artisanales, indiquées par Weber et Baral), le procédé
litigieux apporte un progrés technique trés clairement reconnaissable et d’ailleurs
explicitement mentionné dans le mémoire exposé (col. 1 lignes 16-22).

La conclusion contraire de la Section des brevets dans sa décision finale ne résiste pas
a I’examen. En effet, la Section des brevets compare le procédé litigieux non pas seule-
ment 2 ce que décrivent Weber et Baral, mais aussi a ce que leur publication «suggeére»
a ’homme du métier, donc a ce que ce dernier pouvait y ajouter sans effort inventif.
D’une part, il s’agit 1a d’une pétition de principe et d’autre part ce point de vue rendrait
illusoire I’application des régles d’examen du progrés technique établis par la jurispru-
dence.

Ily a pétition de principe parce que, dés lors que la base de comparaison ne comprend
pas seulement ce qui est décrit dans I’antériorité en question mais encore les exécutions
que la Section des brevets considére comme équivalentes pour ’homme du métier, il est
clair que cette base englobe également, dans optique de la Section des brevets, I’objet
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de Pinvention lui-méme, puisque celui-ci était, selon les conclusions ultérieures de la
décision attaquée, a la portée de '"homme du métier. C’est dire qu’il n’y a plus de compa-
raison du tout, les termes & comparer venant & se confondre, et que par conséquent
I’absence de progrés technique découle déja du «choix» desdits termes.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et des Sections des recours (FBMD 1962 1,
46-47, consid.2b et notamment page 47 premiéres lignes), jurisprudence maintes fois
confirmée, ’objet de I'invention litigieuse doit étre comparé a chacune des propositions
de réalisation antérieures connues, prise isolément («eine der vorbekannten Ausfiihrun-
gen») toute comparaison fondée sur la méthode dite de la mosaique étant a rejeter. Or,
il va de soi que le seul fait d’ajouter au contenu d’une publication antérieure ce que
celle-ci «suggeére» a 'homme du métier revient a composer un élément de mosaique
formé par ledit contenu et d’autres connaissances de I’homme du métier. Une telle
pratique doit donc étre rejetée ...

7. L’objection majeure de la Section des brevets est absence d’idée créatrice; cette
objection est fondée uniquement sur I'absence d’effet inédit de la combinaison définie
a la revendication I. Mais le cas a juger reléve-t-il réellement de la catégorie des inven-
tions dites «de combinaison» et de celle-1a seule? On sait que ce type d’invention n’est
pas brevetable s’il s’agit d’une simple addition, juxtaposition ou agrégation d’éléments
connus, mais qu’il est brevetable s’il y a un authentique effet de combinaison dépassant
la simple somme des effets individuels.

Dans son avis intermédiaire, la Section des brevets a démontré que 'une des deux
différences entre le procédé litigieux et le procédé Singer apparaissait comme une
combinaison sans effet original, celle de 'usinage latéral du profil¢, connu, et d’une
technique non moins connue, l’'usinage par enlévement de matiére. Un tel découpage
des caracteres de la revendication n’est toutefois pas admis par la jurisprudence (FBDM
1971 T 73 consid. 3). 11 ne fait pas de doute en effet que les deux éléments de la carac-
téristique du procédé litigieux (d’une part la présence d’une aréte déterminée sur le
profilé et d’autre part ’'usinage des pieds dans cette aréte au moyen d’un outil a enléve-
ment de copeaux déplacé perpendiculairement & I’aréte et 4 la direction d’avance du
profilé, c’est-a-dire dans ’axe des pieds) forment du point de vue technologique un tout
qui doit étre apprécié comme tel quant 4 la présence d’une idée créatrice. La Section des
recours se voit donc dans Pobligation de revoir, d’office, toute la question de I'idée
créatrice.

a) L’¢tat de la technique pertinent, formé par les procédés Singer et Weber/Baral
(consid.d), comprend les éléments suivants:

Le procédé Weber/Baral, divulgué en 1957, propose de remplacer les signes connus
antérieurement et notamment ceux qui comportent des pieds en forme de tige (stift-
férmige Ansitze) d’environ 0,2 mm de diamétre et qui sont fabriqués par étampage, par
des signes présentant un pied en forme d’aréte obtenu par étampage, découpage ou
limage d’un profilé comprenant une plaque et une aréte, puis étampage du signe lui-
méme pour le détacher du profilé, et d’insérer chaque pied des signes dans des fentes
correspondantes obtenues par étampage du cadran (voir consid.6a).

Le procédé Singer, dontla demande a été déposée en 1962 et publiée en 1964, prévoit
lui Pattaque frontale (perpendiculaire ou oblique a son axe), d’un profilé sans aréte que
P’on usine d’abord par enlévement de matiére, de préférence au moyen d’une fraise a
cloche, pour obtenir le ou les pieds, puis que 'on trongonne aux dimensions choisies
pour le signe.
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b) La jurisprudence et la doctrine enseignent qu’il y a combinaison lorsque plu-
sieurs moyens de travail ou procédés coopérent en vue d’un but commun (voir p.ex.
TroLLER, Immaterialgiiterrecht, 2¢ éd. [1968] tome I, page 211 et les arréts cités en
note).

On voit immédiatement qu’une telle « combinaison» des deux procédés connus en un
seul n’est pas concevable, ne serait-ce que parce qu’il faut choisir I'un des deux profilés
a D'exclusion de l'autre et 'une des deux formes de pied a I’exclusion de ’autre, sans
compter que, dans les formes d’exécution décrites, les techniques d’usinage différent de
Pun a lautre au point qu’on ne peut pas les «combiner».

A priori, le procédé litigieux ne peut donc pas étre la simple combinaison de deux
procédés connus; il ne peut résulter que d’un choix délibéré entre des éléments contra-
dictoires de I'un ou de I’autre et il ne peut donc constituer que I'une des combinaisons,
possibles et imaginables, de ces éléments.

En fait, dans le procédé en cause on retrouve les deux éléments suivants du procédé
Weber/Baral (mais pas les autres): a) un profilé dont P’aréte sert & la fabrication du ou
des pieds du signe, b) le détachage subséquent du signe a partir du profilé. Tous les
autres éléments ne sont pas repris.

On y trouve en outre les éléments suivants du procédé Singer: la fabrication du ou des
pieds par déplacement d’un outil & enlévement de copeaux, outil qui est déplacé selon
Vaxe des pieds lorsqu’il s’agit d’une fraise a cloche (forme d’exécution préférée du
procédé Singer). Les autres éléments ne se retrouvent pas.

En outre, on voit qu’il v a d’autres combinaisons possibles des éléments de ces deux
procédés, p.ex. le limage (auquel la Section des brevets a attaché une si grande impor-
tance) pour fabriquer un seul ou des pieds rectangulaires par attaque frontale selon le
procédé Singer, ou le fraisage transversal de 1’aréte, remplacant les autres opérations
prévues par Weber/Baral, tout en conservant la section rectangulaire du pied, etc.

¢) La premiére question qui se pose est de savoir si la combinaison d’éléments choisie
par la déposante s’imposait & ’homme du métier et ce n’est qu’en cas de réponse positive
a cette question que l'effet inédit de combinaison pourrait conduire a une révison de
cette premiére réponse. Dans le cas contraire, la combinaison n’était pas a la portée de
I’homme du métier et il suffit, pour qu’elle soit brevetable, qu’elle améne un progres
technique clairement reconnaissable. Or, la Section des recours estime qu’il faut
répondre négativement a cette premiére question pour les raisons suivantes:

D’abord, la technique de fraisage était connue et déja utilisée de longue date lorsque
Weber/Baral ont déposé, en 1965, leur demande de modéle d’utilité. Tout en s’écartant
résolument et sciemment de la technique antérieure en ce qui concerne le moyen de
fixation des signes sur le cadran, ils ne prévoient pas ce mode d’usinage des pieds, bien
que le fraisage selon un axe paralléle & la face opposée a I’aréte et perpendiculaire a cette
derniére efit permis d’obtenir des pieds de méme forme. Ensuite, le procédé Weber/Baral
était connu lors du dép6t du procédé Singer, qui introduit, lui, la technique de fraisage
et qui néanmoins s’écarte trés nettement de ’idée de base dudit procédé Weber/Baral.
Enfin et surtout, rien dans la publication Weber/Baral, qui date de 1957 déja, ne pouvait
suggérer & 'homme du métier de ne retenir que 'une des idées qu’il énonce, celle du
profile & aréte, et de s’en servir pour revenir au mode de fixation antérieur du signe
(a savoir le ou les pieds cylindriques a engager dans des trous ronds forés dans le cadran),
mode que Weber/Baral critiquent et visent précisément a remplacer. De plus, le procédé
de ces derniers est essentiellement fondé sur la technique de I’étampage, proposée pour
les trois opérations, obtention du pied, des fentes du cadran, et détachage du signe, alors
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que le procédé litigieux les €vite toutes trois. Il apparait donc que qualifier le procédé
litigieux de simple combinaison d’éléments connus de ces deux procédés antérieurs ne
peut constituer qu’une vue rétrospective de I'invention, inadmissible comme telle.

d) L’appréciation de’idée créatrice duseul point de vue deVinvention de combinaison
contredit également un autre principe de la jurisprudence, 4 savoir qu’il faut «tenir
compte de ’ensemble formé par I’énoncé du probiéme sur lequel repose I'invention
revendiquée et par sa solution» (FBDM 1971 I 26 et 1972 27-28, consid.6b).

Par rapport au procédé Singer, le probléme résolu par la déposante était, pour un
procédé fondé sur le fraisage, le passage du travail «a la piéce» au travail «a la chaine»,
avec possibilité d’usiner simultanément &4 deux ou trois endroits différents du profilé, la
face visible des signes étant elle-méme terminée avant ou pendant cet usinage, mais en
tout cas avant le trongonnage. On ne trouve pas trace de ce probléme ni de sa solution
dans la publication Weber/Baral, bien que la description sommaire de leur procédé ne
I’exclue pas.

Par rapport au procédé Weber/Baral, le probléme comprenait non seulement 1’é1é-
ment indiqué ci-dessus, mais surtout celui de modifier la forme du pied et d’améliorer les
techniques d’usinage, tant pour les pieds et les signes eux-mémes que pour le cadran.
Si ces derniers éléments du probléme relévent de la technique antérieure de fabrication
des signes et notamment du procédé Singer, on a vu ci-dessus pour quelles raisons
I’homme du métier ne pouvait arriver a la solution choisie par la déposante qu’en
abandonnant totalement Uenseignement essentiel de Weber/Baral, ce que leur publica-
tion ne pouvait pas suggérer ...

f) On voit ainsi que, en partant soit de ’'une soit de ’autre des antériorités retenues et
en prenant en considération 'état de la technique, on constate toujours que '’homme du
métier a di franchir un pas qui n’était pas évident du tout pour arriver au procédé en
cause. Il faut dés lors reconnaitre & ce dernier le mérite d’'une idée créatrice justifiant la
délivrance d’un brevet, sans qu’il soit nécessaire de faire appel au principe «in dubio

pro inventore» (FBDM 1965 I 31).

PatG Art. 1,7 Abs. 1, 24 Abs. 1 lit.c und 26 Abs. 1 Liff. 1, Patentprozef (iirich)

Erfolgt im Verlaufe des Prozesses eine Einschrinkung des Patentes nach Art.24
Abs. 1 lit.c PaiG, ist es doch Sache des ivilrichters, der sich mit der Nichtigkeits-
klage befaft, zu priifen, 0b die Verzichiserkldrung sachlich zuldssig sei.

Dies trifft zu, wenn der bisherige Patentanspruch durch Hinzufiigung eines weiteren
Erfindungsmerkmales eingeschrinkt und die patentgemdfe Erfindung hierdurch in
threm Kern nicht verindert wird; ferner, wenn Beschreibung und Leichnung den
Fachmann zur Auffassung fiihren, daff sie wesentliche Merkmale der Erfindung
darstellen.

Zu den Begriffen Neuheit, technischer Fortschritt und Erfindungshohe.

Die patentgemdffe Lisung weist nur dann Erfindungshihe auf, wenn sie vom aus-
gebildeten Fachmann nicht schon in normaler Fortentwicklung erbracht werden
konnte, sondern eine zusitzliche schipferische Leistung erforderte, die dem Fach-
mann aufgrund des am Stichtag bekannten Standes der Technik nicht nahegelegen
hat.
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Bestimmung der Hohe des Streitwertes und der Umtriebsentschddigung. Anspruch
der obsiegenden Partei auf Ersetzung der Auslagen fiir den von ihr beigezogenen
Patentanwalt ( Ziirich) .

S1, au cours du procés, le brevet est limité selon I article 24, al. 1 litt.c, LBI, 1l
appartient au juge civil, saist d’une demande en nullité, d’examiner si la renoncia-
tion est objectivement licite.

(est le cas lorsque la revendication existante est limitée par I’ adjonction d’une
nouvelle caractéristique de I”invention et que ["tnvention définie par le brevet n’est
ainst pas modifiée dans sa substance; ¢’est le cas aussi lorsque la description et le
dessin aménent I’ homme du métier & penser que cette description et ce dessin exposent
des caractéristiques essentielles de [ invention.

Notion de nouveauté, progrés technique et niveau inventyf.

La solution présentée par le brevet posséde un niveau inventif seulement lorsqu’elle
ne pouvail pas étre trouvée par le cheminement normal d’un homme du métier dispo-
sant d’une bonne formation, matis a exigé une activité créatrice supplémentaire qui,
selon U’état de la technique au jour déterminant, n’était pas @ la portée de I homme
du métier.

Détermination du montant litigieux et de I indemnité pour la préparation du dossier.
Droit de la partie qui a triomphé au remboursement de ses frais d’ingénieur-conseil
en brevets.

Auszug aus dem Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Ziirich vom
3.September 1974 1. S. Biirstenfabrik Walther AG gegen Bissell Inc.

Aus den Erwdgungen:

I ...

Im Verlaufe des Prozesses stellte die Beklagte beim Eidgenossischen Amt fiir geistiges
Eigentum gestiitzt auf Art.24 lit.c PatG den Antrag auf Einschrinkung des Patentes.
Vom Amte wurde folgende Verzichtserkldrung in Ordnung befunden und am 15. August
1974 versffentlicht:

«Handbetitigte Teppichreinigungsmaschine zur Aufbringung eines schaumférmigen
Reinigungsmittels durch Hin- und Herbewegung auf eine zu reinigende Teppichfliche
und zur Verbreitung desselben, welche Maschine einen Vorratstank fiir fliissiges Reini-
gungsmittel aufweist, und eine Vorrichtung, die das fliissige Reinigungsmittel auf eine
oberhalb der zu reinigenden Oberfliche befindliche schwammartige obere Walze
flieBen 148t, welche obere Walze kleine Zellen aufweist, um die Flussigkeit in sich zu
halten und das Tropfen derselben aus der Walze hinaus zu verhindern, da3 wenigstens
eine schwammartige untere Walze zum Abstiitzen der Maschine auf der zu reinigenden
Oberfliche und zum Aufbringen von Schaum auf dieselbe vorgesehen ist, welche untere
Walze wihrend der Bewegung der Maschine mit der oberen Walze unter Druck in Ein-
griff kommt, um aus der Reinigungsfliissigkeit Schaum zu bilden, dadurch gekennzeich-
net, daB die Zellen der unteren Walze (26) bzw. unteren Walzen (19, 20) wesentlich
groBer als die Zellen der oberen Walze (16) sind, derart, da3 die untere Walze bzw.
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Walzen eine rauhere Oberflichenbeschaffenheit zur Férderung der Schaumerzeugung,
der Greifwirkung der Walze bzw. am Teppich und der zwischen Walze bzw.Walzen
und Teppich auftretenden Haltewirkung aufweisen, daf3 Stiitzrollen (18) fiir die untere
Walze (26) bzw. die unteren Walzen (19, 20) vorgesehen sind und daB sich der Werk-
stoff der unteren Walze (26) bzw. der unteren Walzen (19, 20) von dem der oberen
Walze (16) unterscheidet.

Die bisherigen Unteranspriiche 1 bis 3 werden unter Riickbezug auf den neuen
Patentanspruch beibehalten.»

2. Mit der Genehmigung und Veréffentlichung der teilweisen Verzichtserklirung der
Beklagten durch das Amt erledigt sich die von den Parteien aufgeworfene Frage, ob die
Erklarung mit der Stellung des Einschrankungsantrages oder erst mit der Genehmigung
und Veroéffentlichung durch das Amt unwiderrufbar geworden sei. Der Verzicht ist
endgiiltig. Sache des Zivilrichters, der sich mit der Nichtigkeitsklage befaBt, ist es jedoch,
zu priifen, ob die Verzichtserklirung sachlich zulissig sei. Dies trifft zu, wenn der bis-
herige Patentanspruch durch Hinzufiigung eines weiteren Erfindungsmerkmales einge-
schrankt und die patentgemifle Erfindung hierdurch in ithrem Kern nicht verdndert
wird; ferner wenn die Einschrankung nicht Treu und Glauben widerspricht, d.h. wenn
die zusdtzlichen Merkmale nicht bloB irgendwo in der Patentbeschreibung und den
Zeichnungen enthalten sind, sondern Beschreibung und Zeichnung den Fachmann zur
Auffassung fithren, daB sie wesentliche Merkmale der Erfindung darstellen (vgl.
Schweizerische Mitteilungen iiber gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 1964,
Heft 1, S.781T.).

2.1. Die Erfindung gemaB dem urspriinglichen Patentanspruch wies im Oberbegriff
folgende Merkmale auf:

- einen Vorratstank fur flissige Reinigungsmittel,

— eine Vorrichtung, die das fliissige Reinigungsmittel fliefen 140t,

- auf eine (oberhalb der zu reinigenden Teppichoberfliche befindliche) obere Walze,

— welche obere Walze schwammartig ist,

— kleine Zellen aufweist (um die Flissigkeit in sich zu halten und das Tropfen derselben
aus der Walze heraus zu verhindern),

— wenigstens eine untere Walze (zum Abstiitzen der Maschine auf der zu reinigenden
Teppichoberfliche und zum Aufbringen von Schaum auf dieselbe) hat,

— welche untere Walze schwammartig ist und

— wihrend der Bewegung der Maschine mit der oberen Walze unter Druck in Eingriff
kommt, um aus der Reinigungsfliissigkeit Schaum zu bilden.

Thr Kennzeichen bestand darin, daf3 die Zellen der untern Walze bzw. der unteren

Walzen wesentlich gréBer sind als diejenigen der obern Walze, derart daB3 die untere

Walze bzw. die unteren Walzen eine rauhere Oberflichenbeschaffenheit zur Férderung

der Schaumbildung, der Greifwirkung der Walze bzw. Walzen am Teppich und der

zwischen Walze bzw. Walzen und Teppich auftretenden Haltewirkung aufweisen.
Kern dieser Erfindung bildet somit die besondere Ausbildung der Oberfliche der

untern, auf dem Teppich abrollenden Walze bzw. der unteren Walzen — nachfolgend ist

mit Riicksicht auf die praktische Ausgestaltung des Gerétes immer von unteren Walzen

die Rede — zum Zwecke der Forderung der Schaumerzeugung zusammen mit der ober-

halb des Teppichs laufenden Walze, der Greifwirkung der unteren Walzen am Teppich

und der zwischen diesen Walzen und dem Teppich auftretenden Haltewirkung. Die zur

Losung dieser Aufgabe vorgeschlagene Mafinahme, die Zellen der unteren schwamm-
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artigen Walzen sollten wesentlich gréBer sein als diejenigen der oberen Walze, erweist
sich allerdings im Kontext nicht als eindeutig. Nach der eigenen und zutreffenden Dar-
stellung der Beklagten sind die «rauhere Oberflichenbeschaffenheit» der unteren Wal-
zen, deren Héarte und Grifligkeit nicht eine Funktion der ZellengréBe. Dies ergibt sich
auch aus dem von der Beklagten vorgelegten Chemielexikon von Rémpp, wonach der
Fachmann die Wahl zum Beispiel zwischen groBzellig-weich-glattflichigen und kleinzel-
lig weich-rauhflachigen Schaumstoffprodukten hatte. Nichtsdestoweniger wird im Patent-
anspruch und in der Beschreibung die rauhere Oberflachenbeschaffenheit als eine Folge
von wesentlich groBeren Zellen der unteren schwammartigen Walzen dargestellt. Dieser
Widerspruch 148t sich auch nicht durch Auslegung beheben, da der Patentschrift keiner-
lei ndhere Angaben tiber den Grad der Oberflichenrauheit absolut oder im Verhiltnis
zur oberen Walze entnommen werden kénnen. Indessen bleibt dieser Mangel im vor-
liegenden Zusammenhang ohne Folgen.

2.2. Die Losung gemil dem eingeschrankten Patentanspruch enthilt zusitzlich zum
bisherigen kennzeichnenden Teil des Patentanspruches folgende weitere Merkmale:

— daf Stitzrollen (18) fir die unteren Walzen vorgesehen sind,

—~ daB sich der Werkstofl der unteren Walze von dem der oberen Walze unterscheidet.
Insoweit hierdurch die Ausbildung der beiden unteren schwammartigen Walzen mit
groBen Zellen noch niher bestimmt wird, liegt zweifelsohne eine echte Einschrinkung
des bisherigen Patentanspruchs vor.

Das Merkmal des unterschiedlichen Werkstofles wird jedoch weder in der Patentbe-
schreibung noch in den Zeichnungen erwihnt. Die Beklagte legt denn auch nicht dar,
woher sie es nehme. Wie die Kligerin mit Recht geltend macht, entbehrt zudem die
Lehre vom unterschiedlichen Werkstoff der erforderlichen Klarheit im Sinne von Art.26
ZifT.4 PatG, — es wire denn, daf3 die Verschiedenheit des Werkstoffes in dem im Ein-
schrankungsantrag an das Amt noch enthaltenen Zusatz der groBeren Hirte erblickt
wiirde. Daraufkoénnte aber die Beklagte den Patentanspruch schon gar nicht beschrinken.
Dieser Zusatz ist schon vom Amte gestrichen worden, weil er, wie die Beklagte sich aus-
driickt, in der Patentschrift «nicht in eindeutiger Form» enthalten ist.

Hinsichtlich der Stiitzrollen wird in der Patentbeschreibung ausgefiihrt, es seien zwei
in waagrechter Richtung langgestreckte Offnungen (17) vorhanden, um die mittige
Stiitzwelle und die «gezahnte Stiitzvorrichtung» (18) von zwei unteren Walzen (19, 20)
aufzunehmen. Der Ausdruck «Stitzvorrichtung» legt den SchluB nahe, dall es dem
Erfinder nicht nur darum ging, ein gleichméaBiges Drehen der unteren Walzen vorab auf
mittel- und hochflorigen Teppichen zu gewihrleisten, sondern auch die Verformungs- und
Bremskraft durch das Eigengewicht des Gerites und die Andruckkraft bei der Handha-
bung zu begrenzen, in diesem Sinne also ein zu starkes Zusammendriicken der (relativ
weichen) unteren Walzen zu verhindern. Diese im Einschrankungsantrag noch ent-
haltene Zweckangabe findet sich zwar in der genehmigten Verzichtserklarung, sei es
deshalb, weil sie als tiberfliissig betrachtet wurde, sel es aus einem anderen Grunde,
ebenfalls nicht mehr. Dies is aber nicht entscheidend. Fragwiirdig bleibt, ob der Fach-
mann in dem Hinweis auf die «gezahnte Stiitzvorrichtung» von zwei unteren Walzen
mehr als eine nihere Angabe der Ausfithrungsmoglichkeit der patentgemidBen Erfin-
dung erkennen konnte. Stiitzrollen sind bei schwammartigen Walzen verschiedener Art
angebracht, wenn diese unter Druckbelastung stehen. Unzulédssig ist in jedem Falle die
Ausdehnung des Patentanspruches auf Stiitzrollen schlechterdings, da in der Patentbe-
schreibung ausdriicklich nur eine «gezahnte Stiitzvorrichtung» erwahnt ist.

Sodann kann der Patentbeschreibung nirgends die Lehre entnommen werden, die
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Stiitzrollen sollten mithelfen, die Hirte der unteren Walzen aufeinander abzustimmen.
Fur eine solche Annahme fehlen nicht nur nidhere Angaben iiber die Harte und den
Hirteunterschied der Walzen, sondern auch iiber den Groflenunterschied zwischen den
Zellen der unteren Walzen gegeniiber denjenigen der oberen Walze, sowie den Anteil
der Schaummenge, gebildet zwischen der oberen Walze und den unteren Walzen, mit
Bezug auf denjenigen, gebildet zwischen den unteren Walzen und dem Teppich usw.
Daran dndert auch der undeutliche Hinweis in Fig.2 der Patentzeichnungen nichts,
wonach die Stiitzrollen gegeniiber den Schaumstoffwalzen etwas zuriickstehen sollen.

Selbst wenn somit in der Angabe tiber die Stiitzvorrichtung in der Patentbeschreibung
noch ein fiir den Fachmann erkennbares Erfindungsmerkmal liegen sollte, so kénnte dies
nur dahin verstanden werden, daf3 die schwammartigen und groBzelligen unteren
Walzen zusitzlich mit gezahnten (geriffelten) Stiitzrollen zu versehen seien, um hier-
durch ein Abrollen der Walzen auf dem Teppich und damit die Bewegung des Gerites
sicherzustellen. In diesem Sinne kann gegen die Einschrinkung nichts eingewendet
werden.

3. Zu prufen ist, ob die Erfindung gemafl dem zulissig eingeschrinkten Patent-
anspruch im Sinne von Art.26 Zifl. 1 PatG in Verbindung mit Art. 1 Abs.1 PatG schutz-
unwiirdig, d.h. nicht neu (Art.7 PatG) oder nicht technisch fortschrittlich sei oder keine
hinreichende Erfindungshohe aufweise. — Neu erscheint die patentgemifBe Erfindung
dann, wenn sie in der Gesamtheit ihrer Merkmale, einschliefllich des Elementes der
ZellengroBe, durch keine der einzelnen vorbekannten Lésungen vorweggenommen
wurde. Hierbei ist auch von Bedeutung, was in den Beschreibungen (und nicht nur in
den Patentanspriichen) der vorbekannten Patentschriften an Lésungen enthalten ist.

Die Nichtigkeitskldgerin hilt der Beklagten nur die US-Patentschrift 3246 366, ange-
meldet am 28. Februar 1964 und erteilt am 19. August 1966, entgegen. Sie fiihrte — mit
Bezug auf den uneingeschriankten Patentanspruch — aus, die Beklagte, Inhaberin auch
dieses Patentes, habe damit eine Ausfithrung beschrieben, die, wenn sie vom Fachmann
realisiert werde, zwangsldufig simtliche Merkmale des Patentanspruches enthalte. Da-
mit bestritt sie und wollte sie offenbar vorab die Erfindungshéhe der patentgemifBen
Lésung bestreiten. Sofern sie damit auch die Neuheit der patentgemilBen Losung in
Abrede stellen wollte, kénnte ihr nicht beigepflichtet werden.

Die US-Patentschrift 3246360 hat ebenfalls eine handbetitigte Teppichreinigungs-
maschine zum Gegenstand und offenbart eine Losung, die anerkanntermaBen simtliche
Merkmale des Oberbegriffes des Anspruches nach Streitpatent aufweist. Darnach war
zwar bekannt, dafl mindestens die Oberfliche der oberen Walze aus schwammartigem
Werkstoff, beispielsweise aus Polyurethan, besteht, wobei die Zellen dieser Walze von
der Art sein sollten, «to absorb or hold the liquid water-detergent mix in its pors». Mit
Bezug auf die unteren Walzen wird in der Beschreibung ausgefiihrt:

«While it is possible to employ a sponge or other soft surface for rollers 17, 18 and 23,
particularly to reduce any tendency to slide on the rug, it has been found to be satis-
factory to employ hard surfaced rollers and they are generally less costly.»

Damit wird gesagt, auch die unteren Walzen kénnten aus schwammartigem Material
bestehen, vorab um einen Schlip{ der Walzen auf dem Teppich zu verhindern. Dies be-
sagt jedoch nichts iiber die ZellengroBe, insbesondere nichts dariiber, dafl die Zellen der
unteren schwammartigen Walzen wesentlich gréBer als diejenigen der oberen Walze
sein sollen. Weiter fehlt in der Entgegenhaltung ein Hinweis auf die Anbringung von
Stiitzrollen.
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DieNichtigkeitskldgerin behauptet im iibrigen mit Recht nicht eine der zahlreichen von
der Beklagten eingereichten Vorveréffentlichungen offenbare fiir sich allein simtliche
Merkmale der definierten Erfindung. Die Neuheit der Erfindung gemiB eingeschrank-
tem Patentanspruch ist somit zu bejahen.

4. Die Klagerin bringt auch zur Bestreitung des technischen Fortschrittes nichts
Wesentliches vor, sondern behauptet nur, sie stelle ihre Shampooniergerite nach dem
freien Stand der Technik her. Gegeniiber der einzig entgegengehaltenen US-Patent-
schrift 3246 360 ist der Fortschritt der patentgemafen Losung denn auch klar erkennbar.
Die im Streitpatent enthaltene Malnahme bringt den Vorteil mit sich, daf3 beim Aus-
pressen der mit schaumbefihigter Reinigungsflissigkeit durchtriankten oberen Walze
gleichzeitig moglichst viel und mehr Luft in die Kontaktfliche zwischen der oberen
Walze und den unteren Walzen eingearbeitet wird, als dies bei unteren Walzen mit
harter (und glatter, in der praktischen Ausfithrung allerdings wohl auch geriffelten)
Oberflache oder bei schwammartigen Walzen mit kleinen Zellen der Fall wire. Das
cingearbeitete Luft-Gasgemisch kann derart unmittelbar aus den unteren Walzen be-
zogen werden. Hierdurch wird die disperse Verteilung gasgefiillter Blaschen vergréBert
und die Reinigungswirkung, bedingt durch die innere Oberfliche der Gasblaschen,
erhoht.

Damit erschopft sich allerdings der Vorteil, der mit der gréeren Ausbildung der
Zellen der schwammartigen unteren Walzen verbunden ist, weitgehend. Durch diese
Mafinahme oder die im Patentanspruch nur widerspriichlich angedeutete rauhere
Oberflichenbeschaffenheit mag zwar die Greifwirkung der Walzen auf dem Teppich
und damit die Haltewirkung zwischen den Walzen und dem Teppich, soweit dicser
Effekt nicht schon durch die groBere Auflagefliche der unteren Walzen auf dem
Teppich erreicht wird, noch etwas verbessert werden. Unklar ist der Beitrag der rauheren
Oberflichenbeschaffenheit zur Erhéhung der Schaumerzeugung. Als Folge dieser MaB-
nahme konnte noch ein kleiner Teil der Reinigungsflitssigkeit auf die Kontaktflache der
unteren Walzen mit dem Teppich iibertragen werden. Hierbei handelt es sich aber
héchstenfalls um einen Sekundéreffekt, der im Vergleich zur Schaummenge, gebildet
durch die Pressung mit der oberen Walze, unbedeutend ist. Auch ist eine zuverlissige
Beurteilung eines solchen Effektes mangels niaherer Angaben iiber die Gré8e der Ober-
flachenrauhigkeit usw. nicht moglich. Davon abgesehen wird allfdllige Reinigungs-
fliissigkeit an den Kontaktflichen der unteren Walzen bereits infolge deren Deformation
durch das Eigengewicht des Gerdtes und die Andruckkraft in Schaum umgesetzt.

Zu Unrecht behauptet die Beklagte weiter als Vorteil der patentgemiflen Losung,
durch die Verbindung der groB3eren Zellen der unteren Walzen mit groBerer Harte
werde «eine vergleichsweise starkere Pressung der kleinerzelligen oberen Walze» er-
reicht. Wie dargelegt, sagen weder der Patentanspruch noch die Patentbeschreibung
etwas iiber die Hirte (Grund- oder Oberflachenhiarte) der unteren Schaumstoffwalzen
aus.

Die Stiitzrollen helfen mit, einen wesentlichen Teil des Gerdtegewichtes aufzunehmen
und die Bewegung des Gerites vorab auf mittel- und hochflorigen Teppichen, wo ein
starkeres Zusammendriicken der relativ weichen unteren Walzen nicht verhindert wer-
den kann, sicherzustellen. Dieser « Vorteil» dient der Ausmerzung eines Nachteiles der
relativ weichen Schaumstoffwalzen, niamlich ihrer ungeniigenden Festigkeit. Sofern
trotzdem ein Fortschritt im Sinne des Patentrechtes vorliegen sollte, wire dieser gering.
Erneut ist in diesem Zusammenhang festzustellen, daB3 die Streitpatentschrift keinerlei
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Angaben dariiber enthilt, daf3 die Stiitzrollen durch die Ubertragung der Aufgabe der
Aufnahme des Geritegewichtes und der Andruckkraft auf sie mithelfen sollten, Zellen-
gréBe und Hirte der unteren schwammartigen Walzen in Beziehung zur oberen Walze
in optimaler Weise aufeinander abzustimmen.

Im iibrigen funktioniert das patentgemafle Gerit gleich wie dasjenige geméf} der ent-
gegengehaltenen US-Patentschrift 3246360, Das Geridt gemil dieser Patentschrift er-
scheint eher noch einfacher; ein klar erkennbarer technischer Fortschritt gegeniiber
diesem Gerit hinsichtlich Reparaturanfilligkeit und Herstellungskosten ist nicht er-
sichtlich. Insgesamt ist somit ein gewisser technischer Fortschritt noch erkennbar; von
einer sprunghaften technischen Entwicklung kann jedoch nicht gesprochen werden.

5. Dieser neuartigen Losung kann ein ausschlieBlicher Patentschutz nur dann zuer-
kannt werden, wenn sie sich tiber dasjenige hinaus erhebt, was der Fachmann auf Grund
dessen, was an Einzellgsungen und einzelnen Beitrdgen zusammengefiigt am Stichtag
den Stand der Technik ausmachte, mit seinem Wissen und Kénnen fortentwickeln und
noch finden konnte. Mit andern Worten, die patentgemifBe Lésung weist nur dann Er-
findungshéhe auf, wenn sie vom ausgebildeten Fachmann nicht schon in normaler Fort-
entwicklung erbracht werden konnte, sondern eine zusitzliche schépferische Leistung
erforderte, die dem Fachmann aufgrund des am Stichtag bekannten Standes der Technik
nicht nahegelegen hat.

5.1. Wesentliches Erfindungsmerkmal nach dem urspriinglichen und eingeschriankten
Patentanspruch ist die Anweisung, fiir die unteren Walzen zur Férderung der Schaum-
erzeugung, sowie der Greifwirkung der Walzen am Teppich und der Haltewirkung
zwischen diesen und dem Teppich schwammartigen Werkstofl' mit wesentlich groBeren
Zellen als fur die obere Walze zu verwenden. Shampooniergerite nach Art des Ober-
begriffes des Patentanspruches, bei denen eine mit Reinigungsfliissigkeit durchtriankte
schwammartige Walze oberhalb des Teppichs und zwel auf dem Teppich abrollende
untere Walzen vorgesehen sind, die zum Zwecke der Pressung der oberen Walze mit
dieser zusammenarbeiten, waren, wie dargelegt, bereits durch die US-Patentschrift
3246360 der Beklagten bekannt geworden. Darin war auch schon auf die besondere
Funktion der oberen Walze, Reinigungsfliissigkeit mit Detergentien aufzunehmen und
zu halten, hingewiesen worden. Reinigungsmittel enthalten in der Tat geringe Mengen
von Detergentien, welche die Oberflichenspannung (auf ca. 36 Dyn/cm, etwa die Hilfte
des reinen Wassers) herabsetzen. Die zweckmaBige Wahl des saugfihigen und kompri-
mierbaren schwammartigen Werkstoffes hiefiir konnte somit auch vom Erfinder der
patentgemiBen Losung aus zwingenden physikalischen und technischen Griinden nur in
engen Grenzen gehalten werden, d.h. die Oberfliche der oberen Walze mufBite not-
wendigerweise viele Poren bzw. Zellen kleiner und kleinster Abmessungen enthalten.

Fiir einen Fachmann — nach der eigenen Darstellung der Beklagten einen « Techni-
kums-Absolventen, welcher sich auf dem Gebiet eingearbeitet hat» —, im besonderen fiir
einen solchen Fachmann der Beklagten, welche die erwdhnte US-Patentschrift zum
eigenen Stande der Technik zédhlen durfte, muflte es naheliegen, von diesem sehr ein-
fachen Gerit ausgehend nach einer Verbesserung zu suchen; dies liegt im Bestreben und
Aufgabenbereich eines Fachmannes. Die Aufgabenstellung konnte somit im vornherein
auf die Frage konzentriert werden, wie die Oberfliche der unteren Walzen beschaffen
sein sollte, um hierdurch die Schaumbildung und allenfalls auch die Greif- und Halte-
wirkung zu verbessern.

5.2. Die Losung dieser Frage konnte dem Fachmann keine Schwierigkeiten bieten.
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Die Losung gemil der von der Klidgerin entgegengehaltenen US-Patentschrift beruht
zwar im wesentlichen nur auf dem ununterbrochenen Anpressen der unteren Walzen an
die obere Walze. Der Hinweis darin, es sei moglich, auch fiir die unteren Walzen
schwammartiges Material zu verwenden, zielte vorab dahin, einen Schlipf der Walzen
auf dem Teppich zu verhindern. Allerdings lag schon hierin die Erkenntnis verborgen,
dieses schwammartige, pordse und luftdurchfiillte Material trage auch zur Forderung
der Schaumerzeugung bei.

Wesentlich ist aber, daB dieses der Erfindung zugrunde liegende Prinzip, durch Ein-
arbeitung von Luft in die Kontaktfliche der gepreBten Walze die Schaumerzeugung zu
fordern, zum festen Stand der Technik gehorte. Bereits der Laie kann und konnte taglich
die Erfahrung machen, daBl seifendurchtrankte Schwidmme mit kleinen Poren beim
Pressen weniger stark schiumen als solche mit groBBen Poren. Auf dem Markte sind denn
auch unter der Bezeichnung TUBA-Schwamm grof3porige Spezialschwamme fiir
Trockenschaumreiniger angeboten worden, — ob auch in der Schweiz, kann offen blei-
ben; das Wissen um solche Schwamme und das zugrundeliegende Prinzip der Schaum-
erzeugung gehorte jedenfalls zum Stand der Technik. Uberdies war mit der schweizeri-
schen Patentschrift 499307 auch die Wirkungsweise der Schaumbildung durch ununter-
brochenes Anpressen zweier schwammartiger Walzen bekannt geworden. Darin heif3t
es niamlich, durch das Zusammenpressen und Wiederanspannen des saugfahigen Ele-
mentes werde die Luft intensiv mit dem Reinigungsmittel vermischt und eine starke
Schaumbildung bewirkt, und es wird zur Erhshung der Schaumbildung in Abhingig-
keit von der Zufuhrmenge der aufzuschiumenden Reinigungsfliissigkeit ausdriicklich
empfohlen, die walzenférmigen PreBkérper ebenfalls mit saugfiahigem, elastischem und
zusammendriickbarem Material zu versehen. Fiir den Fachmann, der um die physikali-
schen und technischen Zusammenhinge wullte, war es ein leichtes, dieses Prinzip auf
das vorliegende Walzensystem zu tibertragen und in maximaler Ausniitzung des Grund-
gedankens schwammartigen Werkstoff mit méglichst groBen Zellen zu verwenden.

Diesem Gedanken kann schlieBlich um so weniger erfinderischer Gehalt zuerkannt
werden, als der Erfinder im Hinblick auf die Schaumerzeugung bei der Ausbildung der
Oberfliche der unteren Walzen im Unterschied zur oberen Walze freie Hand hatte und
die Verwendung von kleinzelligem Werkstoff unten durch nichts begriindet gewesen
wire. Die Wahl wurde dem Erfinder durch das vorhandene Angebot von grof3zelligem
Werkstoff noch erleichtert. Sollte der Patentanspruch im {ibrigen noch das besondere
Merkmal der «rauheren Oberflaichenbeschaffenheit» beinhalten, so ware auch darin
lediglich eine fachménnische Maf8nahme zu erkennen; denn daf3 durch Aufrauhung der
Walzenoberfliche die Greif- und Haltewirkung der Walzen auf dem Teppich noch etwas
verbessert werden kann, ist eine glatte Selbstverstandlichkeit.

5.3. Die Beklagte bringt auch nichts vor, was gegen die Verwendung von schwamm-
artigem Werkstoff mit méglichst groBlen Zellen fiir die unteren Walzen zum Zwecke der
Forderung der Schaumerzeugung gesprochen hitte, und es wire wenig verstindlich,
weshalb sie den Patentanspruch durch Hinzufiigung weiterer Merkmale einschrankte,
wenn die Lehre, solchen Werkstoff zu verwenden, fiir sich allein schon schutzwiirdig
wire. Sie wendet vielmehr ein, die Verwendung solcher Produkte hitte dem Fachmann
deshalb als sehr ungiinstig erscheinen missen, weil Schwammgummi ein pordses und
lockeres Erzeugnis sei; ein solch lockeres Erzeugnis als Laufrolle zu verwenden, welches
das Gewicht des Gerites und den vom Beniitzer ausgeiibten Druck auf das Gerét auf-
fangen sollte, habe geradezu als abwegig erscheinen missen. Und in anderem Zusam-
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menhange fiihrt sie aus, die Weichheit groBporiger TUBA-Schwimme habe den Fach-
mann von der Verwendung eines derartigen Werkstoffes abhalten miissen.

Damit versucht sie, im Hinblick auf die weitere Funktion der unteren Walzen als
Laufrollen ein technisches Vorurteil gegen die Verwendung grofzelliger schwammarti-
gen Materials aufzubauen. Thr Standpunkt liuft zudem darauf hinaus, daf3 die An-
bringung von Stiitzrollen zum Zwecke, ein zu starkes Zusammendriicken der unteren
Walzen zu verhindern und die Bewegung des Gerites zu gewihrleisten, von erfinderi-
schem Wert sei.

Dies kann mitnichten angenommen werden. Nicht nur die Beklagte, sondern auch
schon der Erfinder der Losung gema3 US-Patentschrift 3246 360 lieB sich nicht von der
Verwendung schwammartiger unterer Walzen abhalten, obgleich die unteren Walzen
auch hier auBler dcr Férderung der Schaumerzeugung der Fortbewegung des Gerites
auf dem Teppich dienten. Es trifft nicht zu, daBl darin von der Verwendung von
Schaumstoffwalzen abgeraten worden sei, weil sonst die Walzen zu stark zusammenge-
driickt worden wiren, wie dies die Beklagte behauptet; es wird lediglich gesagt, harte
untere Walzen gentigten und seien billiger.

Davon abgesehen konnte der Fachmann diesen Nachteil relativ weicher, grofzelliger
schwammartiger Walzen ohne weiteres beheben, indem er entweder einen etwas hirte-
ren WerkstofT verwendete oder die unteren Walzen von der Funktion der Aufnahme des
Geritegewichtes und der Andruckkraft iiberhaupt entlastete. Die letztere MaBnahme
dringte sich ithm geradezu auf, wollte er relativ weichen, groBzelligen schwammartigen
Werkstoff verwenden, und die Lésung dieses Problems durch die Anbringung von
Stiitzrollen gehorte zu den einfachsten, nichstliegenden Hilfsmitteln. Diese Losung war
tiberdies durch die BRD-Gebrauchsmusterschrift 70221689, bekannt gemacht am
1. April 1971, vorgezeichnet. Da hier die Schaumbildung durch zwei gesonderte freie
seitliche Walzen auf der mittleren Welle erfolgt, kénnen die Stiitzrollen keine andere
Funktion erfiillen, als ein Zusammendriicken der schaumerzeugenden Walzen auf dem
Teppich durch das Eigengewicht des Gerites zu begrenzen.

5.4. Damit stellt sich auch die Kombination der Stiitzrollen mit den schwammartigen
unteren Walzen als eine blofe Abwandlung vorbekannter Loésungen heraus, deren
wesentlicher Kern nicht tiber die naheliegende Maf3nahme hinausfiihrt, schwammarti-
gen Werkstofl mit groBen Zellen zu verwenden. Mit der Funktion der Stiitzrollen im
Hinblick auf eine optimale Abstimmung von ZellengroBe, Harte des Werkstoffes usw.
befaBit sich die Streitpatentschrift, wie schon mehrfach dargelegt, nicht. Selbst dies, daf3
zwischen der Hirte der schwammartigen unteren Walzen mit grofen Zellen und dem
Grade des Vor- oder Riickstehens der Stiitzrollen ein — durch Versuche ermittelbares —
Optimum besteht, ginge aber nicht iiber eine bloB3 fachminnische MaBlnahme hinaus.
Hierin unterscheidet sich denn auch der vorliegende Fall wesentlich von der Erfindung
einer Gelenkverbindung fiir einen GliedermaBstab, welcher die Erfindungshéhe gerade
mit Riicksicht auf die iiberaus gegliickte einfache Verbindung verschiedener Elemente
zu einem neuen Ganzen zuerkannt worden ist (vgl. unverdffentlichtes Urteil des Han-
delsgerichtes i.S. ML.-K.G. gegen PAV vom 28. Januar 1973).

Auch mit der Einreichung der zahlreichen weiteren Vorveréffentlichungen vermag die
Beklagte nicht dariiber hinweg zu tduschen, daf3 die Erfindung gemilB Streitpatent
lediglich eine naheliegende Weiterentwicklung und damit eine verbesserte Variante der
US-Patentschrift 3246 360 ist. Jene Vorversilentlichungen haben tibrigens zum Teil
andere Walzensysteme zum Gegenstand und kénnen schon aus diesem Grunde nicht als
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Demgemdfl hat das Handelsgericht erkannt:

1. In GutheiBung der Patentnichtigkeitsklage der Kligerin wird das schweizerische
Patent Nr. 529547 betreffend «handbetétigte Teppichreinigungsmaschine» der Be-
klagten, angemeldet am 25.Oktober 1971 und erteilt am 31.Oktober 1972, in seinem
Hauptanspruch in der eingeschrinkten Fassung und in seinen Unteranspriichen als
nichtig erklért.

2. ...
3.
4. ...

5. Die Beklagte wird verpflichtet, die Klagerin fiir ProzeBumtriebe, einschlieSlich
Weisungs- und Patentanwaltskosten, mit Fr. 33000.— zu entschadigen.

6. ...

PaiG Art. 8

Kaufvertrige, die zwar in der Schweiz geschlossen werden, aber auferhalb der
Schwetz hergestellte und vertriebene Ware betreffen, lassen sich nicht als dem
schwerzerischen Recht untersiellie Patentverletzungen werten.

En droit suisse, des contrais de vente, conclus en Suisse mais concernant des mar-
chandises fabriquées et écoulées hors de Sutsse, ne violent pas le brevet.

BGE 100 II 237, Urtcil der I Zivilabteilung des Schweizerischen
Bundesgerichtes vom 7. Juni 1974 1. S. F. Hoffmann-La Roche & Co. AG
gegen Dolder AG.

Aus den Erwdgungen:

1. Nach dem angefochtenen Urteil warf die Kldgerin der Beklagten im kantonalen
Verfahren blof3 vor, Madezepam verkauft und von Italien nach einem lateinamerikani-
schen Land geliefert zu haben, was die Beklagte zugab. Daf3 die Ware dabel nie auf
schweizerisches Gebiet gelangte, blieh unbestritten. Nach der Annahme der Vorinstanz
beschrankt der Streit sich deshalb auf die Frage, ob durch den AbschluB eines Kaufver-
trages in der Schweiz iiber ein Erzeugnis, das im Ausland hergestellt und an einen Kaufer
im Ausland geliefert wird, ein schweizerisches Patent verletzt werden konne.

Die Klédgerin kritisiert diese Annahme als unvollstandig oder offensichtlich auf Ver-
sehen beruhend. Sie macht geltend, das beanstandete Geschift der Beklagten habe
seiner Natur entsprechend notwendigerweise aus «einem Paar von Kaufvertragen»,
namlich dem Vertrag iiber den Ankaufin Italien und dem Vertrag tiber den Verkaufan
einen lateinamerikanischen Kunden bestanden. In der Klage werde der Beklagten denn
auch Kauf und Verkauf von Medazepam bzw. Handel damit vorgeworfen, und die
Beklagte habe in der Antwort den Kauf neben dem Verkauf zugegeben.

Diese Hinweise auf die Abwicklung des Geschaftes sind richtig, dndern jedoch nichts
daran, daB3 die Ware, die Gegenstand der Kaufvertrige war, nic auf schweizerisches
Gebiet gelangt ist.
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2. Die Vorinstanz fithrt sodann aus, der Wortlaut des Art.8 Abs.2 PatG, der unter
den dem Patentinhaber vorbehaltenen Benutzungshandlungen den Verkauf des ge-
schiitzten Produktes nenne, lasse im vorliegenden Fall auf eine Patentverletzung
schlieBen. Dem stehe jedoch das im Immaterialgiiterrecht geltende Territorialprinzip
entgegen, das eine raumliche Beziehung der Handlung zum Schutzland erfordere.

Die Kligerin erblickt darin eine Verletzung von Art.8 PatG, den die Vorinstanz
sowohl nach seinem Wortlaut wie nach seinem Sinn, der ihm im Gesetzeszusammen-
hang zukomme, verkenne. Indem die Beklagte mit unmittelbaren Erzeugnissen des
patentierten Verfahrens handelte, habe sie die Erfindung der Kldgerin im Sinne dieser
Bestimmung benutzt. Unter den als Beispiele aufgezdhlten Benutzungshandlungen
nenne das Gesetz denn auch den Verkauf neben dem Inverkehrbringen und unabhingig
davon. Das Zivilgericht irre, wenn es annehme, seine vom Wortlaut des Gesetzes ab-
weichende Auffassung werde auch vom Bundesgericht und der Lehre vertreten. Gewil3
gelte das Territorialprinzip; die in Basel und von Basel aus betriebene Handelstatigkeit
der Beklagten sei jedoch, was die Vorinstanz iibersehe, mit der Schweiz «entstehungs-
und wirkungsmifBig» verbunden. Das Zivilgericht miBlverstehe auch die Rechtspre-
chung; sein Urteil setze das Patentgesetz teilweise auBer Kraft und sei wegen dessen
Auswirkungen unhaltbar.

Das Bundesgericht hatte bereits im Entscheid 35 11 643 ff. einen Sachverhalt wie den
vorliegenden zu beurteilen. In jenem Falle hatte die beklagte Gesellschaft eine fiir Motor-
fahrzeuge bestimmte Kiihlvorrichtung, die Gegenstand einer in der Schweiz patentier-
ten Erfindung war, zum Teil in Bellegarde (Frankreich) nachahmen und von dort aus
absetzen lassen. Das Bundesgericht fithrte zum Schadenersatzbegehren der Kligerin
insbesondere aus (S.660/61), das Patentgesetz sei «d’application strictement terri-
toriale», seine Anwendung also auf schweizerisches Gebiet zu beschrianken ; der mit ihm
angestrebte Schutz gelte bloB innerhalb der Landesgrenzen. Patentverletzungen wiirden
von ihm folglich nur erfal3t, wenn sie sich in der Schweiz auswirkten, wenn die in Nach-
ahmung der Erfindung hergestellten oder widerrechtlich benutzten Gegenstinde auf
schweizerisches Gebict gelangten. Dall die in Bellegarde fabrizierten Apparate in die
Schweiz eingefithrt worden seien, stehe jedoch nicht fest; erwiesen sei blof3, daf3 die
Beklagte dartiber an ithrem Sitz in Genf Buch gefiihrt und die Verkaufe von dort aus
abgeschlossen habe. Das gentige aber nicht. Der Ort des Vertragsabschlusses kénne
nicht unbekiimmert darum, dal3 die Apparate nicht fiir die Schweiz, sondern ausschlieB-
lich fiir Frankreich und Drittlinder bestimmt gewesen seien, beriicksichtigt werden, da
diesfalls der Schutzbereich des Gesetzes aufs Ausland ausgedehnt wiirde.

Die gleiche Auffassung liegt den neuern Entscheiden 92 II 293 und 97 II 169 zu-
grunde, wo das Bundesgericht die Anwendung des Gesetzes auf Erzeugnisse, welche ein
Dritter im Ausland (in Verletzung eines in der Schweiz geschiitzten Patentes) herstellte,
ebenfalls nur fir den Fall bejaht, dal3 die Produkte in die Schweiz eingefithrt wurden,
sel es um sie hier zu vertreiben oder blof zu lagern und dann wieder auszufithren.

Im vorliegenden Fall fehlt es an einer solchen raumlichen Verbindung mit der
Schweiz, weshalb alle Einwinde der Kligerin ins Leere stoBen. Nach Art.8 PatG ver-
schafft das Patent seinem Inhaber das ausschlieBliche Recht, die Erfindung gewerbs-
méBig zu beniitzen. Ohne Erlaubnis des Patentinhabers darf daher niemand den Gegen-
stand der Erfindung herstellen, nachahmen, gebrauchen, verkaufen, in Verkehr bringen
oder sich sonstwie zunutze machen (vgl. Art.8 Abs.2 und 66 lit.a PatG). Die Be-
nutzungshandlung ‘kann am Gegenstand der patentierten Erfindung oder am Gegen-
stand, der das Patent verletzt, vorgenommen werden. Im einen wie im andern Fall
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kann aber von einer widerrechtlichen Handlung nach schweizerischem Recht nur unter
der Voraussetzung die Rede sein, daf3 der Gegenstand sich wenigstens voriibergehend
aufschweizerischem Gebiet befindet. Sowenig auerhalb der Schweiz begangene Hand-
lungen die Verletzung eines schweizerischen Patentes ausschlieBen, wenn sie einen Er-
folg in der Schweiz bewirken (BGE 92 II 296, 97 II 173), sowenig lassen sich in der
Schweiz begangene Handlungen als dem schweizerischen Recht unterstellte Patentver-
letzungen werten, wenn der Erfolg auBBerhalb der Schweiz eintritt (BGE 35 IT 660/61).
Dies gilt inshesondere von Kaufvertrigen, die zwar in der Schweiz geschlossen werden,
aber auBlerhalb der Schweiz hergestellte und vertriebene Waren betreffen oder, wie in
BGE 92 II 298 ausgefithrt worden ist, einzig durch den AbschluBlort zur Schweiz in
Beziehung stehen. Anders entscheiden, hiele vom Territorialprinzip und damit auch
von jahrzehntelanger Rechtsprechung abriicken. Dazu besteht indes kein Anlaf3, zumal
diese Rechtsprechung mit der herrschenden Lehre {ibereinstimmmt (TROLLER, Immate-
rialgiiterrecht 2. Aufl. I S.151, II S.724; Buum/PEDRAZZINI, Das Schweizerische Patent-
recht T Anm.54 zu Art.1 PatG).

PatG Art. 8,661it. b,67 Abs. 1,69 Abs. 1,72, 73und 74 Abs. 1, Patentprozef ( Ziirich)

Betrifft die patenigeschiitzie Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines neuen
Erzeugnisses, so ist es Sacke des Beklagten zu behaupten und zu beweisen, daff das
von thm in den Handel gebrachie Produkt nach einem andern als durch das Klage-
patent geschiitzten Verfahren hergestellt worden sei. Mit der blofen Behauptung,
das von ihm bezogene Produkt sei in einem nicht patentgeschiitzten Land hergestellt
worden, geniigt er seiner Offenbarungspflicht nicht.

In der Schweiz kann zivilrechtlich verfolgt werden, wer im Ausland rechimdifig
hergestellte Ware ins Zollfreilager Ziirich|Kloten senden, umpacken, neu etiket-
tieren und an verschiedene auslindische Empfinger senden ldft. Hierbei handelt es
sich um Verkaufshandlungen, nicht um blofe « Durchfuhr ». Frage offengelassen,
0b blofe Durchfuhr ( Transit) einen Eingriff in die Rechtssphire des schweizeri-
schen Patentinhabers darstellt.

Bejahung des Feststellungsinteresses trotz gleichzeitigen Unterlassungs- und Scha-
denersatzbegehrens.

Einzichung und Verwertung oder Lerstirung des widerrechtlich hergestellten
Erzeugnisses? Der Entscheid hieriiber ist in das pflichigemdffe Ermessen des Rich-
ters gestellt. Der Herstellung sind der Gebrauch, der Verkauf und das Inverkehr-
bringen eines unmittelbaren Erzeugnisses eines patentgeschiitzten Verfahrens gleich-
zustellen.

Die Pflicht zur Auskunfiserteilung besteht auch mit Bezug auf im Ausland rechi-
mafig hergestellte, jedoch widerrechtlich eingefiihrie Erzeugnisse. Kein Anspruch
auf Offenbarung, wer den Lieferanten des Beklagten beliefert hat.

Anspruch auf Gewinnherausgabe auch dann, wenn das aus dem Ausland einge-
Siihrte, patentverletzende Produkt an auslindische Kunden verkauft wird. Maf-
gebend fiir die Beurteilung des Anspruches auf Gewinnherausgabe ist der vom Be-
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klagten durch den Verkauf in der Schweiz erzielte Umsatz und der hierauf ge-
machte Reingewinn.
Bestimmung der Hihe des Streitwertes und des Umfanges der Prozefentschidigung

(Ziirich).

Lorsque invention brevetée concerne un procédé pour la fabrication d’un nouveau
produit, il appartient au défendeur d’alléguer et de prouver que le produit mis par
lui dans le commerce est fabriqué selon un procédé différent de celui proiégé par le
brevet litigieux. Il ne suffit pas d’alléguer simplement que le produit a éé fabrigué
dans un pays ol Iinvention n’est pas protégée par un brevet.

Peut étre poursuivi civilement en Suisse celut qui fait expédier en pori-franc a
Lurich)Kloten des marchandises fabriquées légalement a I’éiranger, y fait changer
leurs emballages et leurs étiquettes et les fait réexpédier & différents destinataires
étrangers. Il s agit la d’actes accomplis en vue de la vente et non de simple transit.
Le seul transit constitue-t-il une intrusion dans la sphére juridique du titulaire un
brevet suisse? (question non résolue).

Un iniérét d la constatation de la violation exisie malgré le dépot simultané de con-
clusions en cessation et en dommages-iniéréls.

Confiscation et réalisation ou destruction du produit fabriqué illégalement? La
décision sur ce point est laissée & Uappréciation du juge. Il faut assimiler a la
fabrication et Pusage, la vente ou la mise en circulation du produit résultant directe-
ment d’un procédé brevesé.

Le devotr de renseigner extste ausst en rapport avec des produits fabriqués légalement
a4 Uéiranger mats importés illégalement. Pas de drott & la révélation de [a provenance
des produits lLivrés au_fournisseur du défendeur.

Droit d la restitution du bénéfice méme lorsque le produit violant le brevet et importé
de létranger et vendu & des clients étrangers. Le chiffre d’affaires réalisé par le
défendeur par la vente en Suisse et le bénéfice net en provenant sont déterminants pour
apprécier la demande de restitution de béndfice net.

Fixation de la valeur litigieuse et du montant de I indemnité de procédure.

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Ziirich vom 22. Oktober 1974
1.S. Merck & Co. Inc. gegen Bonapace.

Erwdgungen:

1. Die Kldgerin, eine Gesellschaft des amerikanischen Rechtes mit Sitz in New Jersey,
die sich mit der Entwicklung und Herstellung pharmazeutischer Produkte befaBt, ist

Inhaberin der schweizerischen Patente Nr.401 081 und 405 345 betreffend Verfahren zur

Herstellung von bestimmten Aminosduren. Die Anmeldungen erfolgten am 8. April 1961
unter Inanspruchnahme von US-Priorititen vom 8.April und 24. August 1960; das
Patent Nr.401081 wurde am 31. Oktober 1965 und das Patent Nr.405 345 am 15. Januar
1966 erteilt. Beide Verfahren dienen zur Herstellung von blutdrucksenkenden Heil-
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mitteln, deren Stoff unter der Bezeichnung von L-a-Methyldopa bekannt geworden ist
und die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlene Bezeichnung Methyldopa
tragt.

Die Beklagte Dott. Bonapace & Co. di Dott. Aldo Augusto Bonapace S.a.s. betreibt
eine chemisch pharmazeutische Fabrik mit Sitz in Mailand und Handel mit chemisch-
pharmazeutischen Produkten. Sie vertrieb Methyldopa, das im Zollfreilager Ziirich/
Kloten in der Boxe der Tereo AG, der fritheren Beklagten 2, eciner Tochtergesellschaft
der Speditions- und Transportfirma Véron, Grauer SA, Genf, der fritheren Beklagten 3,
eingelagert und von hier aus weiter in verschiedene Lander spediert worden war, wie
dies nachstehend noch niher dargelegt wird.

Am 1.April 1970 fand die Kantonspolizei Ziirich, die auf Strafantrag der Kligerin
hin mit Erhebungen beauftragt worden war, in der Boxe der Tereo AG im Zollfreilager
Kloten 1,5 kg Methyldopa, von dem die Kligerin behauptet, es handle sich um L-a-
Methyldopa, das nach ihren patentierten Verfahren hergestellt und von der Beklagten
neben weitern Mengen dieses Stoffes eingefiihrt, verkauft und in Verkehr gebracht
worden sel. Dieser Stoff wurde vorm Gemeindeammannamt Kloten mit Beschlag be-
legt ...

2....

3. Zu priifen ist zunichst, ob das Methyldopa, mit dem die Beklagte Handel trieb,
die ausschlieBlichen Patentrechte der Kldgerin verletze. Die Kliagerin behauptet dies,
indem sie vorbringt, der nach den patentgemidfBen Verfahren hergestellte Wirkstoff
L-a-Methyldopa sei im Zeitpunkt der Patentanmeldung ein neues Erzeugnis gewesen.
Den beiden Erfindungen liege die Erkenntnis zugrunde, daf3 die Entfernung der D-Form
aus dem racemischen Gemisch nicht nur die Entfernung eines inerten, d.h. eines thera-
peutisch und antihypertensiven unwirksamen, sondern eines mindestens ebenso toxi-
schen Bestandteiles bedeute; durch die Trennung des Racemates bzw. die Entfernung
der D-Form ergebe sich ein gefahrloseres Heilmittel. Gemall Art.67 Abs.1 PatG miisse
damit bis zum Beweis des Gegenteiles jedes Erzeugnis von gleicher Beschaffenheit, wie
es das beschlagnahmte und von der Beklagten in Handel gebrachte Erzeugnis sei, als
nach den patentgemiBen Verfahren hergestellt gelten. Die Beklagte anerkennt, daB sich
die Klagerin auf die Vermutung des Art.67 Abs. 1 PatG stiitzen kdnne, wenn der im Zoll-
freilager in Kloten beschlagnahmte Stoff «tatsdchlich in allen Teilen dem Produkt ge-
miaB den Verfahren 401081 und 405345 entspreche». Dennoch behauptet sie «rein vor-
sorglich», das von ihr in Handel gebrachte Methyldopa sei in Ttalien und Japan nach
andern als den patentgemaBlen Verfahren hergestellt worden.

3.1. GemaB Art.8 Abs.3 PatG hat die Klagerin ein ausschliefliches Recht auch auf
das unmittelbare Erzeugnis des Verfahrens. GemaB Art.67 Abs.1 PatG kann sie sich,
wenn das unmittelbare Erzeugnis ein neues Produkt darstellt, auf die Vermutung
stiitzen, daB jedes Erzeugnis von gleicher Beschaffenheit nach dem patentierten Ver-
fahren hergestellt sei.

Unerheblich ist, daf3 die Erzeugnisse sowohl nach dem Patent Nr.401081 als auch
nach dem Patent Nr.405345 hergestellt werden kénnen. Nachdem beide Patente am
gleichen Tage angemeldet worden sind und die gleiche Prioritdt haben, geht auch die
gesetzliche Vermutung des Art.67 Abs.1 PatG dahin, da3 die Produkte der Beklagten
entweder nach dem einen oder nach dem andern Verfahren hergestellt sind, wenn die
vorgenannten Voraussetzungen zutreffen.
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3.2. Indem die Beklagte lediglich die Identitit des beschlagnahmten Methyldopas mit
dem Erzeugnis nach den patentgemifen Verfahren bezweifelt und behauptet, es seien
wahrscheinlich im Verlaufe der Zeit neue Verfahren zur Herstellung dieses Produktes
gefunden worden, anerkennt sie, dal3 der unter der Bezeichnung L-a-Methyldopa be-
kannt gewordene Wirkstoff im Prioritatszeitpunkte der beiden Klagepatente ein neues
Produkt dieser Verfahren war. Sie widerlegt denn auch mit keinem Worte die Dar-
stellung der Kldgerin, wonach deren Forschungen erstmals zu diesem Stoffe gefithrt
haben, dessen Bedeutung als blutdrucksenkendes Mittel auf der ganzen Welt bekannt
geworden sei.

Ohne Zweifel weist das von der Beklagten in den Verkehr gebrachte Methyldopa
auch die gleiche Beschaffenheit auf wie das Erzeugnis nach den Klagepatenten. Im
Lagerbuch der Tereo AG wurde der eingelagerte Stoff unter der Bezeichnung L-a-
Methyldopa aufgefithrt. Sodann wird der von der Beklagten eingefiihrte Stoff auch in
den beschlagnahmten Akten verschiedentlich entweder als Methyldopa oder L-a-
Methyldopa bezeichnet. Im Dossier 29729 findet sich iiberdies die Bezeichnung L-a-
Methyldopa mit der genauen chemischen Formel.

Schon aus diesem Grunde kann die Beklagte nicht vorschiitzen, sie habe zu dem be-
schlagnahmten Methyldopa keinen Zugang gehabt und wisse daher nicht, ob dieser
Stoff in allen Teilen dem Erzeugnis gemilB den Klagepatenten entspreche. Sicher wul3te
sie, die selber Herstellerin von pharmazeutischen Produkten ist, womit sie Handel trieb.
Die von ihr mit Brief vom 30. April 1969 der Tereo AG erteilte Anweisung, den japani-
schen Fabrikanten gegeniiber dem philippinischen Konsulat geheimzuhalten, spricht
fiir sich. Von Bedeutung ist im tibrigen allein die Identitéit des fertigen Erzeugnisses mit
demjenigen des patentierten Verfahrens, so daf3 an das geschiitzteVerfahren anschlieBende
MaBnahmen untergeordneter Natur die Identitéit nicht zu zerstéren vermochten (vgl.
Komm. Brum/Peprazzing, Bd. IIT S.472, Anm.2 zu Art.67 PatG, in Verbindung mit
Bd.T S.412, Anm.22 zu Art.8 PatG). MaBgebend ist daher, daB3 die patentgemiaBen
Verfahren bei der Herstellung des Methyldopas mitgewirkt und dieses als unmittelbares
Erzeugnis hervorgebracht haben, dessen Eigenschaften erhalten bleiben und dem End-
produkt den maBgehlichen Faktor, d. h. die blutdrucksenkende Wirkung verleihen, um
dessentwillen das Produkt geschitzt und gebraucht wird. Dies zu bestreiten, wagt die
Beklagte nicht, geschweige denn widerlegt sie dies.

3.3. Sache der Beklagten wire daher gewesen, zu behaupten und zu beweisen, dal3
das von ihr in den Handel gebrachte Methyldopa nach einem andern als durch die
beiden Klagepatente geschiitzten Verfahren hergestellt worden sei. Hiezu ist sie nach
der eigenen Darstellung nicht in der Lage. Mit der bloBen Behauptung, das von ihr von
der japanischen Firma Nagase & Co. Ltd. und der ungarischen Handelsfirma Medimpex
bezogene Methyldopa sei in Japan und —~ von einem ihr nicht bekannten Fabrikanten —~
in Italien hergestellt worden, geniigt sie ihrer Offenbarungspflicht nicht.

Die Berufung auf Expertise hilft ihr nicht weiter. Die Beklagte hitte nur dann An-
spruch auf Durchfithrung einer Expertise, wenn sie dem Gericht, allenfalls unter Ge-
heimhaltung gegeniiber der Kligerin, die tatbestindlichen Behauptungen unterbreitet
hitte, tiber deren Richtigkeit der Experte sich zu duBern hitte. Sie kann dieser Last
auch nicht dadurch entgehen, daB sie vorgibt, Verfahren wiirden von japanischen und
italienischen Herstellern geheimgehalten. Der Anspruch auf Geheimhaltung besteht
nicht uneingeschriankt und kann insbesondere dort nicht geltend gemacht werden, wo
die Offenbarung des Verfahrens wie hier fur ProzeBzwecke unerldBlich ist (vgl. Komm.
Brum/Peprazzintg Bd.IIT S.479, Anm.3 zu Art.68 PatG). Der vage Hinweis auf ge-
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heime Verfahren in Japan und Italien iiberzeugt zudem nicht. Aus der Unméglichkeit
bzw. Schwierigkeit, in Italien und Japan den Patentschutz fiir chemische Herstellungs-
verfahren der vorliegenden Art zu erwirken, kann niamlich, wie die Kldgerin richtig be-
merkt, nicht geschlossen werden, die dortigen Hersteller hitten sich der Miihe und den
Kosten unterzogen, eigene, von den Klagepatenten unabhingige Verfahren zu erfinden.
Bekanntlich trachten die Hersteller in diesen Lindern darnach, moglichst kosten-
sparend zu produzieren, und sie melden Erfindungen im In- und/oder Auslande zur
Patentierung an.

Das von der Beklagten in Verkehr gebrachte Methyldopa hat demzufolge in der
Schweiz als widerrechtlich hergestellt zu gelten.

4. Eine Patentverletzung nach dem Bundesgesetz iiber die Erfindungspatente liegt
nur vor, wenn eine gewerbsmafige Beniitzung durch die Beklagte in der Schweiz erfolgt
ist. Die Kldgerin nimmt dies an, indem sie der Beklagten vorwirft, sie habe zu verschie-
denen Malen Methyldopa aus Japan, Ungarn oder andern Lindern in die Schwelz ein-
gefiihrt, hier einlagern, umpacken, neu etikettieren und weiter versenden lassen und da-
mit durch Einfuhr, Verkauf und Inverkehrbringen ihre Patentrechte verletzt. Die Be-
klagte wendet ein, das Methyldopa sei in Japan und von einem ihr nicht bekannten
Fabrikanten in Italien — die Kldgerin besitzt in diesen beiden Lindern keinen, dagegen
in Ungarn einen Patentschutz — rechtmiBig hergestellt worden. Die Kaufvertrage seien
ebenfalls auBerhalb der Schweiz abgeschlossen und die Ware ins Ausland verkauft
worden. Die einzige Bezichung zur Schweiz habe darin bestanden, daB3 der rechtmiBig
hergestellte und ins Ausland verkaufte Stoff auf dem Transport vom Hersteller bzw.
Lieferanten durch die Schweiz geleitet und hier eine zeitlang im Zollfreilager, das sei
Zollausland, gelegen habe. Dies sei «reine Durchfuhr», die patentrechtlich nicht er-
heblich sei.

4.1. Nach schweizerischem Recht ist die Beklagte fiir jedes Tun oder Unterlassen, das
rechtserhebliche Ursache einer in der Schweiz erfolgten Beniitzung ist, verantwortlich
(vgl. BGE 92 II 296ff. und dort zitierte Entscheide). Widerrechtlich ist die gewerbs-
méBige Beniitzung (Art.8 Abs. 1 PatG). Darunter fallen nach Art.8 Abs.2 und 3 PatG
insbesondere das Feilhalten, Verkaufen und Inverkehrbringen von Erzeugnissen, die
nach schweizerischem Recht in einem patentierten oder nachgeahmten Verfahren her-
gestellt sind.

Daher entscheidet nicht, daBl die Beklagte das aus Ungarn und Japan oder von
anderswoher bezogene und im Ausland rechtmaBig hergestellte Methyldopa im Zoll-
freilager Ziirich/Kloten einlagern liel (vgl. BGE 92 IT 293{I.; TroLLER, Immaterial-
giiterrecht, Bd. IT S.725). Wie schon das Bundesgericht erkannt hat, stellt der Transport
von Ware aus dem Ausland nach Ziirich/Kloten ins Zollfreilager zwecks Belieferung
auslidndischer Kunden eine typische Handlung dar, die unter den Begriff des Inverkehr-
bringens gemal3 Art.8 Abs.2 PatG, jedenfalls aber als Einfuhr unter den allgemeineren
Begriff der gewerbsmiBigen Beniitzung gemaf Art.8 Abs. 1 PatG fillt. Die Aufstapelung
von Ware in einem Lager zwecks Belieferung von Kunden fallt sodann weiter unter den
Begriff des Feilhaltens. SchlieBlich erblickte das Bundesgericht mit Recht patentrecht-
lich erhebliche Verkaufshandlungen darin, daB3 aus dem Lager in Ziirich/Kloten aus-
landische Kunden beliefert wurden, die Ware hier verpackt und versandt, von hier aus
Rechnung gestellt und das Inkasso besorgt wurde.

4.2, Ob nach dieser Rechtsprechung auch die bloBe Durchfuhr (Transit) und eine
damit verbundene voriibergehende Einlagerung der Warc im Zollfreilager einen Ein-
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griff in die Rechtssphire des Patentinhabers darstellt (vgl. hiezu TrROLLER, a.a.O.
S.725; ferner zur Abgrenzung zwischen Durchfuhr und Einfuhr Komm. REIMER zum
deutschen Patentgesetz, 3. Aufl., S.369f.), kann dahingestellt bleiben. Vorliegt klarer-
weise Ein- und Ausfuhr im dargelegten Sinne.

So crhielt die Beklagte auf ihre Bestellung hin am 8.September 1969 von der Firma
Nagase & Co. Ltd., Tokio, eine Sendung von 800 kg Methyldopa ins Zollfreilager
Ziirich/Kloten zugestellt. Mit Brief an die Tereo AG vom 3. Dezember 1969 bestétigte
sie diese Lieferung und verlangtc die Weitersendung von 300 kg nach Genua, umgepackt
in sechs Fasser und neu etikettiert mit den beigelegten Etiketten. Dossier 12337 enthalt
wiederum einen Brief der Beklagten und Urkunden, mit denen die Lieferung aus dem in
Zirich bestehenden Lager nach Santiago verlangt wird, umgepackt und versehen mit
von der Beklagten zugestellten Etiketten. Im Dossier 11679 findet sich ein Brief der
Beklagten an die Tereo AG vom 27.Marz 1970, womit die Auslieferung von 200 kg
Methyldopa aus dem Lager, verpackt in Fasser zu je 50 kg und versehen mit den zuge-
sandten Etiketten an die Speditionsfirma Danzas AG zur Weiterleitung an einen Kaufer
in Lagos verlangt wird. Dasselbe oder dhnliche Bild ergibt sich aus den Dossiers 12314,
12345, 12386, 11652. Erwahnenswert ist noch der bereits in anderem Zusammenhang
zitierte Brief der Beklagten an die Tereo AG vom 30. April 1969, womit sie eine Sendung
der Firma Nagase & Co. Ltd. von zehn Fissern Methyldopa bestitigt und die Tereo AG
ersucht, hiervon funf Fasser nach Genua weiterzusenden, die restlichen fiinf Fasser aber
zu neutralisieren, umzuetikettieren und nach Manila weiterzuleiten, unter Beilegung
der Rechnungsfakturen der Beklagten und einer Anzahl von Verkaufs- und Liefer-
dokumenten.

Mit Bezug auf die Sendungen der Handelsfirma Medimpex steht fest, daB die Be-
klagte Methyldopa, das ihres Wissens von einem ihr nicht bekannten Fabrikanten in
Ttalien hergestellt worden sein soll, nach Ziirich/Kloten ins Zollfreilager leitete, hier
neutralisieren, umpacken, neu etikettieren und an Kunden im Ausland weitersenden
lieB3: Dossier 29711 ; Dossier 29729; Dossier 12053 ; Dossier 12216. Dossier 12199 ent-
hilt wiederum Urkunden, denen entnommen werden kann, daf3 die Beklagte von der
Medimpex bezogene und im Zollfreilager eingelagerte Ware an einen Kunden weiter-
verkaufte und Weisungen fiir das Umpacken und Umetikettieren erteilte.

Ob die Beklagte weiter ohne Beniitzung der Tereo AG und des Zollfreilagers Ziirich/
Kloten Lieferungen an die Firma Labatec Pharma SA, Genf, getitigt habe, braucht
nicht weiter abgeklirt zu werden. Die vorgenannten Handlungen, wofiir die Beklagte
als Auftraggeberin direkt verantwortlich ist, erschépfen sich nicht in bloBer Speditions-
tatigkeit im Rahmen eines Transites der Ware durch die Schweiz, sondern stellen sich
als Ein- und Ausfuhr und damit als Eingriff in die patentgeschiitzte Sphire der Kldgerin
dar. Soweit die Beklagte dic Ware im Zollfreilager einlagern lie3, unterscheidet sich der
vorliegende Fall in nichts von der Aufstapelung von Ware irgendwo im Inlande zum
Zwecke des Weiterverkaufes. Von sogenannten Sammeltransporten, bei denen ver-
schiedene Sendungen aus transporttechnischen Griinden zusammengefaB3t und hier ge-
trennt worden wiren, kann schon tatbestandlich nicht die Rede sein. Die Beklagte
selber spricht zutreffend von einem Detaillieren. Wenn sie meint, es komme nicht darauf
an, ob die Verfiigungsgewalt tiber die eingefiihrte Ware gedndert habe, so verkennt sie
damit nicht nur ein Merkmal des Inverkehrbringens (vgl. Komm. BLuM/PEDRAZZINI,
Bd.T S.404, Anm. 19 zu Art.8 PatG), sondern iibersieht auch, da3 ihre Handlungen
gesamthaft ein mehreres ausmachten.

Darin ist ferner ein Verkaufen zu erblicken, wie es die Kldgerin mit Klagebegehren
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Ziffer 1 festgestellt haben will. Hierbei kommt es nicht so sehr darauf an, wo die Be-
klagte die Kaufvertrage abschlof3 und die Ware den Kunden der Beklagten zu eigen
wurde, Entscheidend ist, daf3 diese Ware weiterverkaufte, die sie sich hicher schicken,
umpacken, neu etikettieren und teilweise unter EinschluB von Rechnungen weiterver-
senden lieB. Jedenfalls sind hierin Verkaufshandlungen zu erblicken mit Bezug auf die
Ware, die zunichst auf Lager gelegt worden war. Gewisse Unterschiede zwischen diesem
Sachverhalt und demjenigen, der dem zitierten Bundesgerichtsentscheide zugrunde lag,
vermogen an diesem Ergebnis nichts zu d4ndern. Ob die Beklagte die Ware aus steuer-
rechtlichen Motiven oder zwecks Vertuschung der Herkunft einfiihrte, wofiir etwa die
Umleitung von Methyldopa aus Japan nach Manila iiber Ziirich spricht, tut ebenfalls
nichts zur Sache. In beiden Fillen verletzte sie die ausschlieflliche Rechtssphire der
Kligerin.

5.1. Die Kligerin verlangt in erster Linie, es sei festzustellen, dafl die Beklagte sich
durch die Einfuhr, den Verkauf und das Inverkehrbringen von L-a-Methyldopa bzw.
durch die Mitwirkung an diesen Handlungen sowie durch deren Begiinstigung oder Er-
leichterung der Verletzung der schweizeischen Patente Nr.401081 und 405345
schuldig gemacht habe. Die Beklagte bestreitet ein Feststellungsinteresse. Ferner be-
anstandet sie die Formulierung des Begehrens; das in Frage stchende Methyldopa kénne
nicht gleichzeitig nach dem schweizerischen Patent Nr.405 345 und dem schweizerischen
Patent Nr.401 081 hergestellt worden sein. Diesem Einwand ist jedoch schon deshalb der
Boden entzogen, weil sich die Kldgerin, wie vorstehend dargelegt, mit Bezug auf beide
Patente auf die Rechtsvermutung des Art.67 Abs. 1 PatG stiitzen kann.

Nach Art.74 Abs.1 PatG kann auf Feststellung klagen, wer ein Interesse daran hat.
Die Klédgerin hat ein Interesse an der Feststellung begangener, zeitlich zuriickliegender
Patentverletzungen. Diese werden durch das Unterlassungsbegehren, das sich nur auf
kiinftige Verletzungen bezicht, nicht erfalit. Auch das Schadenersatzbegehren betrifft
nur einzelne Verletzungen und nicht die ganze Rechtslage, so daf} sich die Beklagte
nicht mit Erfolg auf das Prinzip der Subsidiaritit des Feststellungsbegehrens berufen
kann.

5.2. Mit der Feststellung der Patentverletzung durch die Beklagte ist sodann die
Klage auf Unterlassung kiinftiger patentverletzender Handlungen zu schiitzen.

Richtig ist, daB3 der Beklagten die gewerbliche Beniitzung von L-a-Methyldopa nur
insoweit verboten werden kann, als dieses das unmittelbare Erzeugnis der der Kligerin
gehérenden Verfahrenspatente ist. Die Beklagte iibersieht jedoch oder will nicht sehen,
daB das von ihr eingefiihrte Methyldopa nach schweizerischem Recht als das unmittel-
bare Erzeugnis der beiden Klagepatente gilt, solange sie nicht darlegt, dal es nach
einem von diesen Patenten abweichenden Verfahren hergestellt worden ist. Daf3 sie im
iibrigen mit Methyldopa handeln darf, das sie von der Kligerin selbst zum Zwecke des
Verkaufes in der Schweiz erworben haben sollte, versteht sich von selbst und braucht im
Verbot nicht ausdriicklich vorbehalten zu werden.

5.3. GemaB Art. 69 PatG kann der Richter die Einzichung und Verwertung oder Zer-
storung des widerrechtlich hergestellten Erzeugnisses anordnen. Der Herstellung sind
der Gebrauch, der Verkauf und das Inverkehrbringen eines unmittelbaren Erzeugnisses
eines patentgeschiitzten Verfahrens gleichzustellen (vgl. Komm. BLum/PEDRAZZINI,
Bd.III S.492, Anm.4 zu Art. 69 PatG). Der Zweck der MaBnahme nach Art.69 PatG
besteht darin, die Rechtsverletzung zu beseitigen, insbesondere eine «vorhandene Ge-
fahrdung der Rechte des Patentinhabers abzuschaffen bzw. einer latenten Gefihrdung
vorzubeugen» (vgl. Komm. BLum/PeEprAZZINT, Bd. 111 S.490, Anm. 3¢ zu Art. 69 PatG),
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Der Entscheid hieriiber ist in das pflichtgemifle Ermessen des Richters gestellt (vgl.
derselbe a.a.0. §8.495, Anm.5 zu Art.69 PatG).

Die Kldgerin hat Anspruch auf vollen Rechtsschutz. Als Alternative zur Zerstérung
des beschlagnahmten Methyldopas fiele daher hochstens die Einziehung und Verwer-
tung durch das Gericht in Betracht. Die Kl4gerin bringt dagegen vor, dies widerspriache
dem gesetzlichen Schutzinteresse des Patentinhabers gegen die Beniitzung durch Dritte;
auch habe sie oft feststellen miissen, da3 der zu verwertende Stoff nicht dem Qualitéts-
malstab entspreche, den sie selber anlege. Dieses Bedenken hat seine Berechtigung vor
allem hinsichtlich der Reinheit des Stoffes. Es fallt um so mehr ins Gewicht, als nicht fest-
steht, wann der beschlagnahmte Stoff — er wurde am 1.April 1970 in Zirich-Kloten
aufgefunden — hergestellt worden und auch seine Haltbarkeit nicht bekannt ist. Seine
Verwendung zu Heilmittelzwecken ist daher nicht mehr gewédhrleistet. Es scheinen auch
die erforderlichen Unterlagen und Belege fiir den Vertrieb als pharmazeutische Speziali-
tat im Sinne von Art.10ff. des IKS-Regulativs vom 25. Mai 1972 zu fehlen (Ziircher
Gesetzessammlung, Band 44 S.620ff.). Alle diese Griinde rechtfertigen es, im Einver-
standnis der fritheren Beklagten 2-4 die Vernichtung des der Beklagten (1) zu eigen
gehorenden beschlagnahmten Stoffes anzuordnen.

5.4. Zur Begriindung von Rechtsbegehren Ziffer 4, die Beklagte habe dem Gericht
die Herkunft des von ihr in die Schweiz eingefithrten Methyldopas bekanntzugeben,
bringt die Kldgerin vor, es bestehe AnlaB zur Vermutung, da83 die Beklagte I den Wirk-
stoff L-a-Methyldopa nicht selber herzustellen in der Lage sei, sondern diesen von einem
unbekannten Dritten beziehe. Mit grofBer Wahrscheinlichkeit seien auBBer den bekann-
ten Lieferanten noch weitere titig gewesen. Nach dem eigenen Vorbringen der Beklag-
ten gebe es auch einen italienischen Hersteller, dessen Name die Beklagte wie die Namen
weiterer Lieferanten bekanntzugeben habe,

Dem kann die Beklagte nicht entgegenhalten, das Methyldopa sei in Japan und
Italien rechtsmiBig hergestellt worden und habe sich im Zeitpunkte der Einleitung der
Zivil- und Strafklage nicht in ihrem Besitze befunden. Die Pflicht zur Auskunftserteilung
gemilB Art.66 lit.b PatG besteht auch mit Bezug auf im Auslande rechtmifBig herge-
stellte, jedoch widerrechtlich eingefiihrte Erzeugnisse, und es geniigt der Nachweis des
fritheren Besitzes der ins Recht gefaBten Partei (vgl. BGE 97 IT 17111.). Ob bloBe Besitz-
dienerschaft hiervon auszunehmen sei (vgl. in diesem Sinne TROLLER, Immaterialgiiter-
recht, Bd.II S.1009, wihrend nach Komm. BLum/PEDRAZZINT, Bd.IIT S.464, Anm.11b
zu Art. 66 PatG, die tatsdchliche Verfigungsgewalt {iber die Sache Ankniipfungspunkt
fiir die Auskunftspflicht ist), kann dahingestellt bleiben. Die Beklagte war iiber die im
Zollfreilager eingelagerte Ware allein verfiigungsberechtigt und verfiigte auch hieriiber.
Sie kann daher von der Auskunftspflicht nicht ausgenommen werden.

Die Kligerin kennt jedoch die Namen des japanischen und ungarischen Lieferanten
der Beklagten, die Firmen Nagase & Co. Ltd., Tokio, und dic AuBenhandelsfirma
Medimpex, Budapest. Medimpex wire auch die Lieferantin des von der Beklagten allen-
falls an die Labatec Pharma SA, Genf, gelieferten Methyldopas. Die Kligerin hat kaum
ein schiitzenswertes Interesse daran, von der Beklagten unter Strafandrohung die blof3e
Bestitigung dieser Namen zu erlangen.

Freilich mochte sie dariiber hinaus noch in Erfahrung bringen, wer der von der Be-
klagten nicht namentlich genannte italienische Hersteller und Lieferant der Medimpex
sei und ob die Beklagte allenfalls von diesem und weitern Herstellern direkt Methyldopa
bezogen und in die Schweiz eingefiihrt habe. Mit Bezug auf den Lieferanten der
Medimpex hat sich jedoch die Kligerin an diesc um Auskunft zu wenden. Im iibrigen
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Ware, iiber deren Herkunft diese Auskunft zu erteilen hitte. Art. 66 PatG darf nicht dazu
dienen, dem Patentinhaber Beweismaterial iiber vermutete Patentverletzungen zu ver-
schaffen. Die Klédgerin kann sich auch nicht etwa auf das Beweisangebot zur Abklirung
des Umfanges der von der Beklagten eingefithrten Warenmenge (vgl. nachstehend
Zifl.5.5.) berufen. Jene Beweisofferte bezieht sich nur auf die im Zusammenhang mit
dem Schadenersatzbegehren behaupteten Lieferungen. Sollte sich iibrigens spiter
herausstellen, daf3 die Beklagte weitere Patentverletzungen begangen habe, so konnte
die Klidgerin dannzumal AufschluB iiber die Herkunft dieser Ware verlangen. In diesem
Sinne ist Rechtsbegehren Ziffer 4 abzuweisen.

5.5. Die Klagerin forderte zunichst gestiitzt auf Art.73 PatG in Verbindung mit
Art.41ff. OR Schadenersatz, der vom Richter aufgrund des Beweisverfahrens iiber den
Umfang festzusetzen sel, mindestens aber im Betrage von Fr. 100000.-nebst 59, Zinsseit
Klageeinleitung. Sie brachte zur Begriindung vor, die Beklagte habe sehr wahrschein-
lich uber die aktenmiBig ausgewiesene Menge von 1460 kg Methyldopa hinaus noch
weitere Geschifte mit diesem Stoff getitigt, und sie berief sich zum Beweise hiefiir auf
die Herausgabe sdmtlicher Akten seitens der Beklagten und auf Buchhaltungsexpertise.
Sie fordere, so machte sie weiter geltend, in erster Linie die Herausgabe des von den
Beklagten erzielten Gewinnes, in zweiter Linie die Entrichtung einer angemessenen
Lizenz und eventuell Ersatz des eigenen Schadens. In der Replik erklirte sie unter
Berufung auf das inzwischen ergangene Bundesgerichtsurteil 97 1T 16911, sie «prazisiere»
ihr Schadenersatzbegehren dahin, daB sie nunmehr die Forderung auf Gewinnheraus-
gabe im Klagebegehren ausdriicklich erwiahne. Daran halte sie ebenso fest wie an der
Rechnungslegung durch die Beklagte.

Mit Recht beruft sich die Beklagte demgegeniiber nicht etwa auf das Verbot der
Klagednderung. Nachdem das Bundesgericht die Anspriiche des Patentinhabers auf
Schadenersatz wegen schuldhafter Patentverletzung und auf Herausgabe des Gewinnes,
den der Verletzer aus der widerrechtlichen Verwertung der Erfindung gezogen hat,
nunmehr als selbstindige, sich gegenseitig ausschlieBende Anspriiche anerkannt hat
(vgl. BGE 97 IT 1691t.), muB3 der Kligerin gestattet sein, ihr Rechtsbegehren in diesem
Sinne klarzustellen. Soweit darin eine Anderung des Klagebegehrens zu erblicken wire,
miiflte diese als zuldssig bezeichnet werden; denn es ginge nicht an, die Kligerin aus
prozessualen Griinden mit diesem inzwischen als selbstandig anerkannten Anspruch, mit
dem nur das Eventualbegehren auf Ersetzung des eigenen Schadens unvereinbar ist,
auszuschlieBen.

In der Sache selber kann entgegen der Auffassung der Beklagten nicht angenommen
werden, der Kligerin sei ein Gewinn deshalb nicht entgangen, weil das eingefiihrte
Methyldopa an ausldndische Kunden verkauft worden sei. MaBgebend fiir die Beurtei-
lung des Anspruches auf Gewinnherausgabe ist der von der Beklagten durch den Verkauf
in der Schweiz erzielte Umsatz und der hierauf gemachte Reingewinn. Die Forderung
der Klagerin hingt damit vom Ausmaf der Lieferungen der Beklagten, den Einkaufs-
und Verkaufspreisen sowie den Unkosten ab. Diesem Zweck, hieriiber Aufschluf zu er-
halten, dient das Beweisangebot der Klagerin, um alsdann den Gewinn im Beweisver-
fahren naher zu begriinden und den Forderungsbetrag, sei es iiber oder unter der von
ihr urspriinglich selber festgesetzten Mindestlimite von Fr. 100000.—, niher zu beziffern.
Die Beklagte kann sich dem nicht mit dem Hinweis auf mangelnde Substanziierung ent-
zichen, da allein sie in der Lage und nach allgemeinen ProzeBgrundsitzen auch ver-
pflichtet ist, iiber die von ihr getatigten Umsitze im Zusammenhang mit den Lieferun-
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gen der Firmen Nagase & Co. Ltd. und Medimpex AufschluB3 zu erteilen (vgl. ZR 42
Nr.58; 46 Nr.157; 61 Nr.84).

Somit wird zur Feststellung der eingeklagten Forderung ein Beweisverfahren er-
forderlich sein. Da der Bestand dieser Forderung anderseits von der Feststellung der
Patentverletzung abhiingt, rechtfertigt es sich, diesen Teil der Klage vom vorliegenden
ProzeB abzutrennen und erst nach rechtskriftiger Erledigung der Verletzungsklage
weiterzufiihren.

6. Dic Beklagte wird bei diesem Ausgange des Verfahrens kosten- und entschiadigungs-
pllichtig. Das Unterliegen der Kldgerin mit Bezug auf Klagebegehren Ziffer 4 ist von
untergeordneter Bedeutung und fallt daher bei der Regelung der Kosten- und Entschi-
digungsfolgen nicht ins Gewicht.

Mit Riicksicht auf die Menge des von der Beklagten in der Schweiz umgesetzten
Methyldopas und den Handelswert dieses Stoffes rechtfertigt es sich, den Streitwert auf
Fr.100000.- iibersteigend zu beziffern. Bei der Festsetzung der Gerichtsgebiihr und der
Bemessung der ProzeBentschadigung ist zu berticksichtigen, dal3 die Beklagte durch ihre
vielen, zum Teil offensichtlich unhaltbaren Einreden und Einwendungen cinen erheb-
lichen Aufwand an Arbeit und Zeit verursacht hat.

Demgemaf hat das Handelsgericht beschlossen:

Klagebegehren Ziffer 5 wird vom vorliegenden Prozel3 abgetrennt, unter der neuen
ProzeB-Nummer 261/1974 weitergefithrt und gleichzeitig bis zur rechtskriftigen Erledi-
gung des vorliegenden Prozesses sistiert; und sodann erkannt:

1. Es wird festgestellt, daf} sich die Beklagte durch das Einfithren, Verkaufen und
Inverkehrbringen von L-a-Methyldopa bzw. durch die Mitwirkung bei diesen Hand-
lungen sowie durch deren Begiinstigung oder Erleichterung der Verletzung der schwei-
zerischen Patente Nr.401081 und Nr.405 345 betreflend Verfahren zur Herstellung von
Aminosduren schuldig gemacht hat.

2. Der Beklagten wird verboten, dieses Methyldopa in die Schweiz einzufiihren, hier
feilzuhalten, zu verkaufen oder in irgendeiner Form in Verkehr zu bringen oder bei den
genannten Handlungen mitzuwirken, dazu anzustiften, deren Begehung zu begiinstigen
oder in irgendeiner Form zu erleichtern, unter der Androhung, dal im Widerhandlungs-
falle die verantwortlichen Organe der Beklagten zur gerichtlichen Bestrafung mit Haft
oder Bulle gemidB Art.292 des schweizerischen Strafgesetzbuches dem Strafrichter uber-
wiesen wiirden.

3. Das durch das Gemeindeammannamt Kloten im Zollfreilager des Flughafens
Kloten beschlagnahmte Methyldopa ist auf Kosten der Beklagten zu vernichten.

4, Klagebegehren Ziffer 4 wird abgewiesen.
5. ...
6. ...

7. Die Beklagte wird verpflichtet, die Klagerin {iir ProzeBumtriebe, Weisungskosten
inbegriffen, mit Fr.12000.— zu entschidigen.

8 ...
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PatG Art. 34 Abs. 1

Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, Kosten fir nachtriglich auf Verlangen eines
Kunden geleistete Gratisarbeiten vom lizenzpflichtigen « Nettoverkaufserlis » oder
« Nettoverkaufspreis » abzuziehen.

Voraussetzungen, unter denen fiir technisch neutrale Jusatzgerdte zur patentierten
Konstruktion Lizenzgebiihren zu zahlen sind.

Keine Gebiihrenpflicht fiir Neukonstruktionen, die vom Lizenzgegenstand (tech-
nisch ) unabhingig sind, wenn die Gebiihrenpflicht ausdriicklich auf Verbesserungen
und Neukonstruktionen des Vertragsgegenstandes beschrinkt wurde.

Le licencié ne peut pas déduire du produit net de la vente ou du prix de vente net sou-
mis au patement de royautés les frais des travaux effectués aprés coup gratuite-
ment d la demande d’un client.

Conditions auxquelles des royautés doivent étre payées pour des adjonctions techni-
quement neutres 4 une construction brevetée.

Aucune obligation de verser des royautés pour des constructions nouvelles, indé-
pendantes (techniquement) de [’objet de la licence, lorsque cette obligation a été
expressément limitée @ des améliorations et des constructions nouvelles de I’ objet du
contrat.

BIZR 73 (1974), Nr.32 (2. S.84ff.), Urteil des Handelsgerichts des
Kantons Zirich vom 8. November 1973 1.S. B. gegen H.-AG.

B. ist Erfinder einer Zielvorrichtung mit Vorhalterechner fiir Flieger-
abwehrgeschiitze. Er ist auch Inhaber verschiedener Patente (Haupt- und
Zusatzpatente) betreffend diese Vorrichtung zur Ermittlung der Dach-
ebene eines bewegten Zieles. Mit Lizenzvertrag vom 4. November 1958
tiberlieB3 er die wirtschaftliche Ausniitzung dieser Erfindung fiir das Aus-
land der H-AG, die in der Folge dieses Zielgerdt baute und unter der Be-
zeichnung H-Visier vertrieb. Die Parteien vercinbarten u. a. eine Lizenz-
gebithr von «5 %, auf den Nettoverkaufspreisen der samtlichen von ihr im
In- oder Ausland fabrizierten Lieferungen». Dieser Vertrag sollte «bis
an das Ende der gesetzlich gewidhrleisteten langsten Schutzdauer des zu-
letzt angemeldeten, sich auf den Vertragsgegenstand inkl. Weiterentwick-
lungen und Neukonstruktionen im Sinne von Ziffer 8 bezichenden
schweizerischen oder ausldndischen Patentes, unabhingig davon, ob
dieses Patent nach seiner Anmeldung aufrechterhalten werden kann»,
gelten.

Am 6./22. Februar 1972 wurden die Lizenzrechte der H-AG auch auf
Lieferungen an die Werkzeugmaschinenfabrik WO ausgedehnt. Verein-
bart wurde hiefiir eine Lizenzgebiithr von «109, auf die Nettoverkaufs-
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erlose fur Lieferungen an Geschiitze der WO, soweit sie von der Schweizer
Armee erworben werden» (Zusatz zu Ziff. 10 des Lizenzvertrages).

Die H-AG rechnete mit B. fiir die Zcit ab Februar 1963 bis 1970 tber
insgesamt 542 Gerite {ir das In- und Ausland ab. In der Folge entstanden
zwischen den Partcien Differenzen sowohl tiber den Umfang der lizenz-
pflichtigen Fabrikate als auch die Hohe der lizenzpflichtigen Verkaufs-
erlose.

Mit Klage forderte B. von der H-AG einen Betrag von insgesamt
Fr.249174.50 nebst 5%, Zins seit 1. Januar 1968. Ferner verlangte er die
Abrechnung tiber den Verkauf cines sogenannten Periskopvisiers durch
die H-AG und die Entrichtung ciner entsprechenden Lizenzzahlung.

Das Handelsgerichi nahm gemi8 dem ProzeBverlauf davon Vormerk, daf3
die Beklagte die Klage im Teilbetrage von Fr.107575.30 nebst Zins aner-
kannt hatte, und crkannte, daB3 die Beklagte verpflichtet sei, dem Klager
weitere Fr.39724.20 nebst Zins zu zahlen. Im Restbetrage wies es die
Klage ab.

Aus der Begriindung:

3. Die Beklagte bestreitet von der anfanglichen Differenz beziiglich der fiir die Schweiz
bestimmten Lieferungen in der Héhe von insgesamt Fr.778020.- noch einen Betrag von
Fr.234241.80 als gebithrenpflichtig. Sie macht geltend, sie habe in diesem Umfange
Mehrkosten aufwenden miissen fiir nachtragliche, auf Verlangen der kriegstechnischen
Abteilung des Bundes (nachfolgend KTA genannt) geleistete Gratisarbeiten, namlich
fiir die Ersetzung der mechanischen Steuerung durch eine elektronische Steuerung fiir
177 bereits verkaufte und ausgelieferte und 52 verkaufte, aber noch nicht ausgelieferte
H-Visiere. Die Kosten dieses Umbaues hitten pro Visiervorrichtung Fr. 1893.40 betra-
gen. In Verhandlungen zwischen der KTA und der WO iiber eine entsprechende Preis-
erhshung habe jene sich nur zur Ubernahme eines Teiles dieser wertvermehrenden
Investitionen, namlich zur Bezahlung eines Mehrpreises fiir die ausgelieferten 177 Visiere
von Fr. 780.— pro Stiick und fiir die restlichen 52 Visiere von Fr. 1150.— pro Stiick bereit
erkldrt. Wirtschaftlich betrachtet handle es sich bei diesen von der KTA nachtraglich
geforderten, teilweise gratis geleisteten Arbeiten, die der Verbesserung des an und fiir
sich funktionsfahigen H-Visiers dienten, um eine im nachhinein gewéhrte Preisreduk-
tion. Die Beklagte habe sich diesen Verbesserungen nicht entziehen kénnen. Die Kosten
seien auch nicht voraussehbar gewesen. Der Abzug sei um so mehr gerechtfertigt, als die
Lizenzentschadigung fiir die Inlandverkdufe sich nicht nach dem Nettoverkaufspreis,
sondern nach dem Nettoverkaufserlgs berechne. Der Kldger bestreitet die Abziige so-
wohl grundsitzlich als auch der Hohe nach.

3.1. Gemil Zusatzvereinbarung vom 6./22. Februar 1972 hat der Klédger fiir Liefe-
rungen an die Geschiitze der WO Anspruch auf eine Lizenzgebithr von 10% des «Netto-
verkaufserldses>. Zutreffend ist, daf3 diese Formulierung von derjenigen im Grundver-
trag abweicht, wo mit Bezug auf die Auslandsgeschifte eine Beteiligung von 5% des
«Nettoverkaufspreises,> vereinbart worden ist. Beide Berechnungsarten schlieBen indes
eine Beteiligung des Kligers am Reingewinn aus. Sie basieren vielmehr beide auf einer
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Beteiligung am Umsatz. Im einen Fall soll der Klager einen prozentualen Anteil vom
Nettoverkaufspreis, d.h. vom Nettofakturabetrag, und im anderen Fall vom Nettover-
kaufserlos, d. h. vom tatsidchlichen Eingang des Verkaufspreises erhalten. Fiir eine blof3e
Beteiligung des Klidgers am Nettogewinn konnen dagegen dem Vertrag keine Anhalts-
punkte, vor allem auch keine bestimmenden Kriterien entnommen werden. Auf dieser
Basis ist zwischen den Parteien auch nicht abgerechnet worden.

Ist aber der Klidger nicht am Gewinn oder Verlust, sondern am Umsatze beteiligt, so
fallen die <nachtriaglichen Abdnderungsarbeitens der Beklagten aus der Abrechnung.
Was die Beklagte mit diesem Abzug erreichen will, lauft namlich auf eine anteilmaBige
Beteiligung des Klidgers an fabrikatorischen Mehraufwendungen der Beklagten und da-
mit an der behaupteten Gewinnschmilerung hinaus. Nur im Umfange der von der
KTA geleisteten Vergiitungen wurde jedoch der (Verkaufs-) Umsatz erhéht. Die Kosten
fiir die von der Beklagten geleisteten Mehraufwendungen sind daher richtigerweise nur
insoweit in die Abrechnung einzubeziehen, als die KT A bzw. WO der Beklagten den
Mehrpreis vergiitet hat, im {ibrigen jedoch nicht. Der Umsatz wird denn auch durch die
nicht gedeckten Mehraufwendungen nicht beriihrt; vielmehr sollen diese Mehraufwen-
dungen nunmehr vom nicht erzielten Verkaufsumsatz in Abzug gebracht werden, da es
der Beklagten nicht gelungen sei, einen entsprechenden Mehrpreis, d.h. einen héhern
Verkaufserlos (= Verkaufsumsatz) zu erzielen. Die Beklagte bedient sich aber eines
Kunstgriffes, wenn sie diese Mehraufwendungen einem nachtriglich gewahrten Preis-
nachlaf3 gleichstellt. Effektiv handelt es sich hier nicht um einen Preisnachlafl nach Art
von Rabatten, Skonti usw. oder um den Nettoverkaufserlés berithrende Abziige wie
Storni, Kosten fiir die Eintreibungen von Kundenschulden und dergleichen, sondern
um eine den Klédger nicht berithrende Gewinnschmilerung. Weder der Nettoverkaufs-
preis noch der Nettoverkaufserlos (Beteiligung am eingegangenen Verkaufserlos) werden
hierdurch geschmilert.

3.2. Auch eine Auslegung des Lizenzvertrages nach Treu und Glauben fiihrt zu
keinem andern Ergebnis. Solche Mehraufwendungen, wie sie die Beklagte geltend macht,
mogen zwar fiir sie nicht veraussehbar gewesen sein. Dies gilt aber auch fiir den Klager,
abgesehen davon, daf3 dieser keinerlei Einsicht in die Kalkulation der Beklagten hatte.
Da zwischen den Parteien kein gesellschaftsihnliches Zusammenarbeitsverhaltnis be-
steht, vielmehr ausdriicklich eine Umsatzbeteiligung des Kligers vereinbart worden ist,
bleibt einer Beteiligung des Kldgers am Gewinn oder Verlust die rechtliche Grundlage
entzogen. Das unternehmerische Risiko fiir solche Leistungen liegt allein bei der Be-
klagten.

Ein Abzug dieser nach Darstellung der Beklagten ungedeckten Mehraufwendungen
wire um so weniger gerechtfertigt, als der Gewinn der Beklagten hierdurch méglicher-
weise geschmailert wurde, jedoch weder den Parteivorbringen noch den Akten schliissig
entnommen werden kann, daf3 die Beklagte deswegen iiberhaupt keinen Gewinn erzielt
hitte. Auch haben diese nachtriglichen Leistungen der Beklagten weit mehr Ahnlich-
keit mit sogenannten Garantiearbeiten. Dies pflegt aber der Unternehmer unter dem
Titel allgemeine Unkosten einzukalkulieren.

3.3. Hinzu kommt, daf3 die Leistung der sogenannten Gratisarbeiten durch die Be-
klagtc bzw. der Verzicht der Beklagten auf eine Mehrvergiitung hiefiir auf einem Ent-
gegenkommen der WO gegeniiber der KTA beruht. Die Zielgerdte waren nach der
eigenen Darstellung der Beklagten bereits verkauft, als die KTA bzw. die WO mit dem
Wunsch nach Abianderungen und Ergdnzungen an die Beklagte herantraten. Es mag
zutreffen, daf die WO sich den Wiinschen der KTA, die faktisch eine Monopolstellung
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als Abnehmer in der Schweiz innerhat, nicht gut entziehen konnte. Die Beklagte kann
aber vom Klager deswegen nicht das gleiche Entgegenkommen erwarten, um so weniger
als sie nicht darlegt, daf sie sich dem Begehren der KTA bzw. der WO ernsthaft zu
widersetzen versucht hitte. Freilich lag eine solche Kulanz, wie sie die Beklagte nach
ihrer Darstellung iibte, auch im Intercsse des Klagers. Eine Pflicht des Klagers als
Lizenzgeber zur Beteiligung an solchen Gratisarbeiten bestand aber deswegen nicht,

Demzufolge ist die Beklagte nicht berechtigt, unter dem Titel nachtragliche Abande-
rungen cinen Abzug zu machen. Nachdem der pflichtige Umsatz im brigen nicht be-
stritten ist, schuldet sie somit dem Kliger auch die Differcnz zwischen der Lizenzgebiihr
gemal crzielten Verkaufserlss (von Fr.130999.50) und dem anerkannten Teilbetrag
(von Fr.107575.30), d.h. den Betrag von Fr.23424.20.

4. Der Klager fordert von der Beklagten weiter Lizenzgebiihren auf verschiedene
Zusatzgerite in der Hohe von Fr.118175.--. Es handelt sich bei diesen Gerdten um eine
Blendschutzvorrichtung, cine Erdzielfernrohrlagerung und eine elektronische Steuerung.
Der Kldger macht geltend, diese Geréte seien funktionell, zum Teil auch korperlich
mit den Ziclgerdten verbunden. Er stiitzt sich im ndhern auf ein Privatgutachten von
Dr. Ing. B. Die Beklagte wendet ein, diese von ihr entwickelten Gerite fielen nicht unter
den sachlichen Geltungsbereich des Lizenzvertrages im Sinne von Ziffer 8 und 1 des
Lizenzvertrages.

4.1. Mit ihrem Einwand will die Beklagte sagen, es handle sich bei den genannten Zu-
satzgerdten um vom Vertragsgegenstand unabhingige, nicht lizenzpflichtige Fortent-
wicklungen i Sinne von Ziffer 8 und 1 des Lizenzvertrages. Offensichtlich handelt es
sich aber bei den von der Beklagten ausgebildeten Zusatzgerdten nicht nur um Ent-
wicklungen, die in der gegebenen Form bei VertragsabschluB3 nicht vorhanden waren,
sondern, zum Teil wenigstens, auch um vorhandene und weiterentwickelte Teile der
Vorrichtung, die vom eigentlichen Lizenzgegenstand nicht oder nur am Rande erfal3t
werden, also gewissermallen technisch neutrale Teile der Gesamtvorrichtung. Zu priifen
ist daher, ob die Lizenzgebiihren auch fur bzw. von solchen Teilen zu entrichten seien.

Ziffer 10 des Lizenzvertrages, wonach die Lizenzgebiihren fiir von der Beklagten im
«In- oder Ausland fabrizierte Lieferungen> bzw. «firr Lieferungen an Geschiitze der WO»
zu zahlen sind, enthilt hierauf keine Antwort. Auch die Ziffern 8 und 1 des Lizenzver-
trages, wonach der Lizenzvertrag sich auf die vom Kliger <entwickelte Konstruktion
eines Flab-Visicrs mit Vorhalte-Rechner mit den Charakteristiken gemal3 den heute
vorliegenden Plinen und Berechnungen» bzw. Verbesserungen und Weiterentwicklun-
gen hievon erstreckt, 146t in dieser Hinsicht keine Schliisse zu, es wire denn, daB in
diesen Vertragsbestimmungen ein bewuBtes Schweigen hinsichtlich der neutralen
Zubehorteile wie den genannten Geriten erblickt wiirde. Dies kann nicht mit Sicherheit
angenommen werden. Der Partciwille kann mit Bezug aufsolche Teile auch kaum derart
allgemein und abstrakt umschrieben werden, sondern es ist auf die Umstinde des
cinzelnen Falles abzustellen.

Dies gilt auch subsidir, unabhingig vom erkennbaren Parteiwillen. Es gibt keinen
allgemeinen Rechtsgrundsatz, dal3 Lizenzgebithren nur nach dem Werte der charakteri-
stischen Merkmale des Lizenzgegenstandes zu entrichten seien. Diese sind aber auch
nicht schlechterdings auf den Wert der gesamten Anlage zu entrichten. Mallgebend ist
vielmehr, was unter Beriicksichtigung der einzelnen Umstinde, insbesondere der tech-
nischen und wirtschaftlichen Verbundenheit der einzelnen Teile mit der Gegenstand des
Lizenzvertrages bildenden eigentlichen Visiervorrichtung nach dem mutmaBlichen
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Parteiwillen noch als lizenzpflichtig betrachtet werden kann. Hierbei kann die Lizenz-
pflicht im Zuge der technischen Entwicklungen fiir einzelne aus der Visier-Vorrichtung
ausgegliederte Teile entfallen ... (Es folgen Erwigungen {iber die Anwendung dieser
Grundsitze auf drei Forderungsposten mit dem Ergebnis, dall dem Kliager unter
diesem Titel Fr.16 300.— zustehen.)

5. Der Klager fordert von der Beklagten sodann unter Vorbehalt des Nachklagerech-
tes die Zahlung einer Lizenzgebiihr von Fr. 10540.— fiir den Prototyp eines sogenannten
Periskopvisiers, einer <nach seinem Wissen fur das Ausland bestimmten Lieferung.
Diese Visiervorrichtung sei eine Weiterentwicklung des H-Visiers im Sinne der Ziffer 8
des Lizenzvertrages. Zum Beweise hiefiir beruft sich der Kldger auf Expertise und die
Herausgabe der betreffenden Rechnung, und mit Rechtsbegehren Ziffer 2 verlangt er
die Abrechnung hieriiber. Die Beklagte hilt dem entgegen, es handle sich beim Periskop-
visier um einen vom Vertragsgegenstand <wesentlich verschiedenen> Gegenstand.
Abgesehen davon habe sie ein solches Visier nicht verkauft; die beiden erstellten Proto-
typen hitten sich vielmehr als unbrauchbar erwiesen.

5.1. GemaB Ziffer 8 des Lizenzvertrages findet dieser Anwendung auf alle <Verbesse-
rungen des Vertragsgegenstandes> und alle <Neukonstruktionen auf dem Gebiete der
Flab-Zielgerite» seitens des Klagers und auf alle «Verbesserungen und Neukonstruk-
tionen des Vertragsgegenstandes» seitens der Beklagten. Damit wird der Geltungsbereich
des Lizenzvertrages mit Bezug auf Weiterentwicklungen der Beklagten im Unterschied
zu solchen des Kldgers ausdriicklich auf solche des Vertragsgegenstandes im Sinne von
Ziffer 1 des Lizenzvertrages beschriankt. Das heifit, dafl nur solche Weiterentwicklungen
der Beklagten unter den Lizenzvertrag fallen, welche die Konstruktion des Kligersin
ihren Grundziigen wiedergeben, und nicht auch Weiterentwicklungen, welche diese
Konstruktion unberiihrt lassen. Dies gilt auch mit Bezug auf die sogenannten Neu-
konstruktionen des Vertragsgegenstandes. Denkbar wire freilich, einem Lizenzvertrag
auch solche Neukonstruktionen zu unterstellen, die von der Konstruktion des Lizenz-
gebers technisch zwar nicht abhidngig sind, deren Verwertung aber den Lizenzgegen-
stand ersetzen konnte, so wie umgekehrt Weiterentwicklungen vom Lizenzvertrag aus-
zuschlieflen sind, die von diesem «gewerblichy nicht mehr erfait werden (vgl. Komm.
Brum/PeDprAzzINI, Bd.II, Art.34 Anm.27 S.385). Vorliegenden Falles kénnen jedoch
in Anbetracht der klaren Beschrinkung auf Weiterentwicklungen des Vertragsgegen-
standes hievon unabhingige Neuentwicklungen der Beklagten jedenfalls nicht mehr als
lizenzpflichtig betrachtet werden. Gegenteils sind Neuerungen der Beklagten, als je
unabhingiger sie sich von den Konstruktionen des Kligers herausstellen, desto eher von
der Lizenzpflicht auszuschlieB3en.

Unter dem Gegenstand des Lizenzvertrages nach Ziffer 1 sind die der Konstruktion
des Kldgers bzw. den Prototypen mit den Charakteristiken nach den vorliegenden
Plinen und Berechnungen zugrunde liegenden technischen Lehren zu verstehen. Dies
wiederum kann nur soweit gelten, als diese technischen Lehren nicht Allgemeingut dar-
stellten oder der Beklagten als Fachfirma nicht zuginglich waren ... (Erwidgungen
dariiber, daB3 die Beklagte nach diesen Grundsitzen und den Umstidnden keine Lizenz-
gebiihr fiir das Periskopvisier schulde.)
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PatG Art. 47

Versaumung der Priorititsfrist wegen ungeniigender Deckung auf dem Konto, dem
die Anmeldungsgebiihr zu belasten war.

Mangelnde Sorg falt setiens des Patentbewerbers und seiner Hilfspersonen bei der
Uberweisung eines Betrages zur Aufnung des Kontokorrents beim Amt.

Fehlende Kausalitit zwischen der Krankheit der fiir die Gebiihrenzahlung verani-
wortlichen Angestellten und der verspdteten Uberweisung des Betrages an das Amt.

Inobservation du délat de priorité en raison d’une couverture insuffisante du compte
au débit duquel la taxe de dépét devait éire portée.

Mangque de diligence de la part du déposant et de ses auxiliaires dans la transmission
de la somme nécessaire pour approvisionner son compte-courant auprés du Bureau.
Absence de causalité adéquate entre la maladie de I’employée responsable du paie-
ment des taxes et la transmission tardive de la somme au Bureau.

PMMBI 1974 1 50f., Urteil der I.Zivilabteilung des Schweizerischen
Bundesgerichts vom 30. April 1974 i. S. BMI gegen das Amt

PatG Art.47

Beim schweizerischen Vertreter eingetroffener Auftrag zur Einreichung einer Pa-
tentanmeldung wird fiir ein Doppel eines zwer Tage vorher erteilten Auftrags
gehalten und darum im Dossier des friheren Auftrags abgelegt. Irrtum entschuld-
bar, weil die ungewihnliche Verwendung des gleichen Aktenzeichens fiir beide
Auftrage durch den auslindischen wischenvertreter zur Annahme verleiten konnte,
es handle sich um eine Bestitigung des zwei Tage zuvor erteilien Auftrages.

Mandat confié a son représentant suisse de déposer une demande de brevet, considéré
comme le double d’un mandat regu deux jours auparavant et rangé pour cette raison
dans le dossier du mandat précédent. Erreur excusable, parce que ’utilisation in-
habituelle, par le correspondant étranger, du méme numéro de dossier pouvait faire
croire qu'il s’ agissait d’une confirmation du mandat regu deux jours auparavant.

PMMBI 1974 I 51f.,, Verfiigung des Amtes vom 2. August 1974 1.8S.
T.I. SA.

PaiG Art.47

Fiir mehrere Patentanmeldungen bestimmter Priorititsauswers. Die Bezugnahme
gemdf Art. 22 Abs.2 PatV 2 erseizt die Einreichung eines Priorititsausweises und
hat demzufolge innerhalb der kierfiir in Art.8 Abs.4 PatV 2 vorgeschriebenen Frist

zu erfolgen.
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Irrtiimliche Vorstellungen diber einen amtsinternen Arbeitsablauf als Hindernis im
Sinne von Art.47 PatG. Konnen der Angestellten des Vertrelers die unzutreflenden
Vorstellungen iiber einen amisinternen Arbeitsablauf nicht zum Vorwurf gemacht
werden, so ist die daraus resultierende Fristversdumnis zu entschuldigen, denn nach
Art. 47 PatG kinnen nicht nur objektive, sondern auch subjektive Hinderungs-
griinde die Wiedereinseizung in den friiheren Stand rechifertigen.

Document de priorité prévu pour servir pour plusieurs demandes de brevet. Le renvot
stipulé @ Part. 22, al.2 OBI 2 remplace le dépot d’un document de priorité et doit
done s’effectuer dans le délai prescrit d cet effet par Part. 8, al.4 OBI 2.
Appréciation erronée du déroulement du travail au sein du Bureau considérée
comme un empéchement au sens de ’art.47 LBI. Lorsque I’ appréciation inexacte
du deroulement du travail au sein du Bureau ne peut étre reprochée aux employés du
mandataire, ['tnobservation du délai qui en résulte doit éire excusée, car selon
Part.47 LBI ce ne sont pas seulement les motifs d’empéchement & ordre objectif
mais ausst ceux d’ordre subjectif qui peuvent justifier la réintégration en ’élal
antérieur.

PMMBI 1974 I 52f., Verfigung des Amtes vom 29.Januar 1974 1.S.
U.K.

PatG Art. 47

Rechizeitigkeil der Postaufgabe.

Aussagewert des mit der Frankiermaschine des Absenders auf den Briefumschlag
aufgedruckten Datumsstempels in Frage gestellt, jedoch nicht abschlieflend ge-
wiirdigt, da das Aufgabedatum zusdtzlich durch einen auf dem Aufgabe-Borde-
reau angebrachten Postsiempel nachgewiesen ist.

Der am 2. Fanuar in Mailand als eingeschriebene Luftpost-Eilsendung zur Post
gegebene Aufirag hitte so rechizeitig beim Ziircher Vertreter eintreffen sollen, dafp
die Einhaltung der am 7. Fanuar abgelaufenen Priorititsfrist unier normalen Ver-
haltnissen miglich gewesen wdre.

Ponctualité de I expédition du courrier.

Crédibilité d’un timbre & date, imprimé sur I’enveloppe par la machine a affranchir
de Uexpéditeur, mise en doute mais non définitivement appréciée car la date
d’expédition est de surcroit confirmée par la preuve du timbre d date apposé par la
poste sur le bordereau d’expédition.

Le mandat envoyé par lettre aérienne par exprés recommandée remise au bureau
postal @ Milan le 2 janvier aurait dil parvenir au mandataire zurichois suffisamment
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10t pour qu’tl lui soit possible d’observer dans des circonstances normales le délai de
priorité expivant le 7 janvier.

PMMBI 1974 1 54, Verfiigung des Amtes vom 1. August 1974 1.S. G. C.

PatG Art. 47

Rechizeitigkeit der Postaufgabe. Gutheissung eines Wiedereinsetzungsgesuches ge-
stiilzt auf eine verspitete Auslieferung der Postsendung zufolge Stretks.
Sorgfaltspflicht des auslindischen Vertreters bei bevorstehendem Fristablauf.

Ponctualité de Uexpédition du courrier. Admission d’une demande de réintégration
en Uélat antérieur fondée sur un retard dans U’ acheminement du courrier vers la
Suisse di d des gréves.

Devoir de diligence du mandataire éiranger, lorsque I’ échéance du délai de priorité
est imminente.

Verfugung des Eidg. Amtes fiir geistiges Eigentum vom 23. Januar 1974.

Aus den Erwdgungen:

Dans votre requéte vous invoquez le fait que la lettre de votre correspondant parisien
du 24 octobre 1973 vous mandant de déposer ladite demande ne vous était parvenue
que le 31 octobre, soit le lendemain du jour ot expirait le délai de priorité. Comme le
courrier n’était pas recommandé et que vous n’aviez pas gardé Penveloppe portant le
timbre postal, vous n’étiez pas en mesure d’apporter la preuve de ce retard.

L’article 47 LBI n’exige sans doute pas une preuve stricte, mais se contente d’une
vraisemblance.

Or, d’aprés les renseignements que nous avons regus tant de vous-méme que de la
direction de l’arrondissement postal de Genéve, la remise tardive de I’envoi postal
pouvait fort bien étre due a une circonstance causale dont le déposant et ses auxiliaires
n’ont pas a répondre, a savoir les gréves ayant affecté pendant cette période les postes
et les chemins de fer francais. On est donc fondé a considérer comme vraisemblable que
Penvoi tardif de la demande ne provient pas d’une faute du déposant.

Si le mandataire suisse n’a donc pas commis de faute, on pourrait cependant se
demander si le mandataire frangais n’en aurait pas commis une en s’abstenant d’envoyer
par courrier recommandé un envoi d’une telle importance, et & peu de jours de la date
ot le délai de priorité arrivait 4 échéance. Il s’agit 13 d’un cas limite, ol Pon aurait pu
étre tenté de considérer cette omission comme fautive, parce qu’elle dénoterait un
mangque de la diligence dont doit faire preuve un homme d’affaire avisé (ATF 85 I 69).

Comme en outre les conditions formelles de la demande en réintégration en ’état
antérieur sont remplies, le Bureau prononce la réintégration ...
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PatG Art. 51 Abs. 1

Bei einem der amtlichen Vorpriifung unterstehenden Patentgesuch, dessen Patent-
anspruch in Oberbegriff und Kennzeichnung aufgeteilt ist, soll der Oberbegriff die-
Jenigen Merkmale anfiihren, die aus der dem Erfindungsgegenstand am néchsien
kommenden Entgegenhaltung gemeinsam bekannt sind, und im Kennzeichnungsteil
sollen die Unterscheidungsmerkmale gegeniiber dieser Enigegenhaltung folgen,
seien sie an sich aus andern Vorvergffentlichungen bekannt oder nichi.

Dans une demande de brevet soumise & [’examen préalable et dont la revendication
est subdivisée en préambule et partie caractérisanie, le préambule mentionnera les
caractéres qui sont connus conjointement, ¢’esi-a-dire qui figurent dans celle des
antériorités qui se rapproche le plus de I’ objet de I’ invention; la partie caractérisante
qui suit mentionnera les différences par rapport d cette antériorité, que celles-ci
sotent connues ou non, en lant que telles, par d’autres publications antérieures.

PMMBI 1974 I 57, Entscheid der II. Beschwerdeabteilung des Amtes
vom 23. August 19721. S. Miiller gegen den Entscheid der Vorpriifungs-
sektion II.

PatG 53

Umgehung der Einhettsvorschrift:

— Die Fretheit des Patentbewerbers in der Formulierung der Anspriiche und in der
Wahl des Schutzumfanges darf nicht dazu fiikren, zwingende Vorschriften des
Patentgeseizes zu umgehen (Bestdtigung der Rechisprechung ). Artikel 53 PaiG
gult sinngemdf auch fiir Patentanspriiche auf die Anwendung eines Verfahrens.
Vorgehen, wenn nur einzelne Anspriiche « chemisch spezifiziert » sind:

— Ist Artikel 53 PatG auch anwendbar auf Patenanspriiche, die zwar an sich ein
Verfahren zur Herstellung von chemischen Stoffen definieren, die aber keine Angaben
tiber die chemische Natur der Ausgangs- und Endstoffe enthalten und den chemi-
schen Vorgang entweder offen lassen aoder ihn hichstens durch ganz allgemeine
Angaben wie « exotherm », « katalytisch » w. dgl. charakterisieren (sog. chemisch
nicht spezifizierte Arbeitsverfahren ) ? — Frage offengelassen.

— Werden aber einem solchen Patentanspruch weitere Anspriiche beigeordnet, die
chemisch spezifizierte Verfahren definieren, so wird der Grundsatz der Einheit ge-
mdf Artikel 53 PatG durchbrochen.

On ne peut pas éluder la prescription d’unité:

— La liberté du déposant de formuler les revendications et d’en choisir la portée ne
doit pas avoir pour conséquence d’éluder des dispositions impératives de la loi sur
les brevets d’invention (confirmation de la jurisprudence ). Larticle 53 LBI s’ ap-
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plique également, par analogie, aux revendications apant pour objet I’ application
d’un procédé.

CGomment procéder lorsque seules quelques-unes des revendications sont « spécifiées
du point de vue chimique »:

~ Larticle 53 LBI s’ applique-t-il aussi & des revendications qui en soi définissent
un procédé de fabrication de substances chimiques, mais qui ne contiennent aucune
indication quant d la nature chimique des produits de départ et finals, et qui ou bien
ne disent rien du processus chimique ou bien ne le caractérisent que par des indica-
tions tout & fait générales, telles que « exothermique », «catalytique » et analogues
(« Procédés de travail non spécifiés du point de vue chimique » ) 7 — Question laissée
indécise.

— Toutefois, si on fait dépendre d’une telle revendication d’autres revendications
qui définissent des procédés spécifiés du point de vue chimique, le principe de Punité
prescrite par Uarticle 53 LBI est violé.

PMMBI 1975 1 1311, Urteil der 1. Zivilabteilung des Schweizerischen
Bundesgerichts vom 12. November 1974 1.S. BASF gegen das Amt.

A. Die Badische Anilin- & Soda-Fabrik Aktiengesellschaft (BASF) un-
terbreitete am 15.Juli 1970 dem Eidg. Amt fiir geistiges Eigentum ein
Patentgesuch, das sich auf ein « Verfahren zur Durchfiihrung von exo-
thermen Reaktionen zwischen einem Gas und einer Fliissigkeit» bezieht.
Das Amt beanstandete das Gesuch. Die BASF verbesserte daraufhin die
technischen Unterlagen und formulierte die Anspriiche am 8.Mirz 1973
neu wie folgt:

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Durchfithrung exothermer Reaktionen zwischen einem
Gas und ciner Flissigkeit in Gegenwart fester Katalysatoren durch Hin-
durchleiten des Gases und der Flissigkeit im Gleichstrom durch ein kata-
lytisch wirksame Fillkdrper enthaltendes Reaktionsgefall, wobei eine
Druckdifferenz 4 p zwischen den Enden des ReaktionsgefaBes auftritt,
dadurch gekennzeichnet, dal man die Belastung des ReaktionsgefaBes
durch die Flissigkeit so wahlt, daB bei konstanter Gasbelastung des Reak-
tionsgefdBes der Anstieg der Druckdifferenz 4 p mit steigender Fliissig-
keitsbelastung mindestens zweimal so grof3 ist als im Bereich der reinen
Rieselstrémung der Flissigkeit, jedoch die durch Pulsationen hervorgeru-
fenen Schwankungen der Druckdifferenz 4 p noch nicht auftreten.

II. Anwendung des Verfahrens nach Patentanspruch I bei der Durch-
fiihrung von Reaktionen, bei denen ein enger Temperaturbereich einzu-
halten ist.
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Unteranspriiche

1. Anwendung nach Patentanspruch II bei der Herstellung von Alkino-
len und/oder Alkindiolen durch Umsetzung von Acetylenen mit Alde-
hyden in Gegenwart von Schwermetall-Acetyliden.

2. Anwendung nach Patentanspruch II bei der Durchfithrung kataly-
tischer Hydriecrungen.

In einer zweiten Beanstandung vom 11.Mai 1973 lehnte das Amt die
Unteranspriiche | und 2 als unzulassig ab. Die BASF hiclt daran jedoch
fest und beantragte einc Zwischenverfigung, falls das Amt ihrer Auffes-
sung nicht zustimmen konne. Mit Verfiigung vom 22. Juli 1974 wies das
Amt das Patentgesuch, gestiitzt auf Art. 53 PatG in bezug auf die Unter-
anspriiche 1 und 2, zurick.

B. Die BASF fiihrt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den Begchren,
diese Verfiigung aufzuheben und das Amt anzuweisen, das Patent ohne
Streichung der Unteranspriiche zu erteilen; cvtl. habe das Amt zu priifen,
ob jeder einzelne dieser Anspriiche fiir sich dem Art.53 PatG geniige. Das
Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

1. Der Patentanspruch I der Beschwerdefiihrerin betriflt ein Verfahren zur Durch-
fithrung von irgendwelchen exothermen Reaktionen zwischen einem beliebigen Gas und
einer beliebigen Fliissigkeit in Gegenwart fester Katalysatoren, der Anspruch II die An-
wendung dieses Verfahrens auf Reaktionen, bei denen ein enger Temperaturbereich
einzuhalten ist. Beide bezichen sich somit auf sogenannte chemisch nicht spezifizierte
Arbeitsverfahren. Die Unteranspriiche 1 und 2 enthalten dagegen chemisch spezifizierte
Anwendungen des chemisch nicht spezifizierten Verfahrens gemifl Anspruch II.
Dariiber bestehen keine Meinungsverschiedenheiten. Die Beschwerdefithrerin und das
Amt sind sich vielmehr einig, dal3 einzig die Zulassigkeit der Unteranspriiche streitig ist.
Dazu gehort insbesondere die Frage, ob den Patentanspriichen fiir chemisch nicht
spezifizierte Arbeitsverfahren ein oder mehrere Unteranspriiche mit chemisch spezifi-
zierten Anwendungen zugeordnet werden diirfen.

2. Die Beschwerdefiihrerin macht geltend, daf3 die Unteranspriiche 1 und 2 im Sinne
von Art.55 Abs. 1 PatG «besondere Ausfithrungsarten» der im Patentanspruch IT defi-
nierten Verfahrensanwendung seien, was sich auch aus Art.52 Abs.2 und 55 Abs.2
PatG sowie aus Art. 12 Abs. 1 PatV ergebe. Dem ist, was auch das Amt annimmt, an
sich zuzustimmen, ohne dal3 zu den Vorbringen der Beschwerden tiber den Inhalt und
die Funktion des Unteranspruches im einzelnen Stellung genommen werden muf};
denn darauf kommt es hier nicht entscheidend an. In dem vom Amt angerufenen Urteil
vom 29. Juni 1971 1i.8. Firmenich (publ. PMMBI 1971 I 78) fithrte das Bundesgericht
aus, dalB3 die Freiheit des Patentbewerbers in der Formulierung der Anspriiche und in
der Wahl des Schutzumfanges nicht dazu fithren diirfe, zwingende Vorschriften des
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PatG zu umgehen. Hier geht es aber gerade darum, ob dies mit Bezug auf Art. 53 PatG
zutrefle, wenn die Unteranspriiche zugelassen werden. Das Amt vertritt dabei zu Recht
den Standpunkt, daB3 Art.53 PatG sinngemil} auch firr die «Anwendung von Verfah-
ren» gilt, obwohl in der Bestimmung nur von «Verfahren» die Rede ist. Davon geht
auch die Beschwerdefiihrerin aus, denn sie unterstellt, daf3 jede in den Unteranspriichen
chemisch spezifizierte Anwendung des chemisch nicht spezifizierten Verfahrens gemaf3
Anspruch II fiir sich dem Art.53 PatG geniigen muB3. Da das Amt hieriiber nicht ent-
schieden hat, scheidet eine Gutheiung des Hauptbegehrens der Beschwerdefiihrerin
zum vorneherein aus. Fragen kann sich blof3, ob ihr Eventualbegehren begriindet ist.

3. Das Amt nennt Art. 53 PatG ein « Unikum, fiir das sich in keinem anderen Patent-
rccht eine Parallele» finde. Es handelt sich um eine Sondervorschrift, die im Interesse
der chemischen Industrie fiir Verfahren zur Herstellung von chemischen Stoffen ins
Gesetz aufgenommen worden ist. Sie ersetzte und lockerte bei der Gesetzesrevision die in
Art.6 Abs.2 aPatG (BS 2 S5.895) enthaltene Einheitsbestimmung. Danach durften
Patente fir Erfindungen zur Herstellung chemischer Stofle sich nur auf je ein Verfahren
beziehen, das unter Verwendung bestimmter Ausgangsstoflfe zu einem einzigen End-
stoff fithrt. Im Unterschied dazu 148t der geltende Art.53 PatG Patentanspriiche auch
zu, wenn sie ein beziiglich des chemischen Vorganges bestimmtes Verfahren in Anwen-
dung auf Gruppen von Stoffen definieren, deren Glieder fiir den chemischen Vorgang
des Verfahrens dquivalent sind. Der Bundesrat erliduterte dies in der Botschaft zur
Novelle von 1954 insbesondere damit, «dafl Erfindungen von Verfahren zur Herstellung
chemischer Stoffe, bei welchen man die Ausgangsstoffe variieren und durch die namliche
chemische Reaktion oder Folge von chemischen Reaktionen eine Reihe von Endstoffen
erhalten kann, mit einem einzigen Patent umfassend geschiitzt werden kénnen» (BBI
1950 T 1042/3; vgl. BGE 92 1 308/9; Brum/PeprAZZINI, Patentrecht T11 S.2781T. sowie
die mit «Die chemischen Arbeitsverfahren» tiberschriebene Weisung des Amtes vom
12. August 1959 zu seiner Praxisduderung). Die neue Sondervorschrift weicht von der
alten Einheitsbestimmung somit lediglich darin ab, daB sie beziiglich des chemischen
Vorganges auf dquivalente Stoffe ausgedehnt worden ist. An der Geltung des Gesetzes
fir im Ergebnis dquivalente chemische Vorgidnge hat sich nichts geindert (BGE 92 1
3081L.).

4. Art.6 Abs.2 aPatG erwies sich als besonders streng fiir die Patentierung von Arbeits-
verfahren, bei denen nicht ein neuer chemischer ProzeB, sondern MaBnahmen nicht
chemischer Art zur Durchfithrung von Prozessen geschiitzt werden sollten, deren
Chemismus als bekannt galt. Um unerwiinschte Auswirkungen zu vermeiden, vertrat
das Amt die Auffassung, dafi der besonderen Einheitsvorschrift des Art.6 Abs.2 aPatG
blof3 Verfahren zu unterstellen seien, bei denen das erfinderische Moment im Chemismus
liegt, weshalb chemische Arbeitsverfahren nur noch der allgemeinen Einheitsbestim-
mung des Art.6 Abs.1 geniigen miillten.

Nach Inkrafttreten der Novelle im Jahre 1956 hielt das Amt diese Trennung nicht
mehr fiir angebracht. Es wendete daher vorerst Art.53 PatG auch auf Arbeitsverfahren
an. Seit Uberpriifung seiner Praxis im August 1959 unterscheidet das Amt jedoch
zwischen «chemisch spezifizierten» und «chemisch nicht spezifizierten» Arbeitsver-
fahren und sieht davon ab, letztere dem Art.53 PatG zu unterstellen. Als chemisch
spezifiziert gelten dabei Verfahren, bei denen besondere Ausgangsstoffe einem niher
bezeichneten Proze3 unterworfen werden. Ein chemisch nicht spezifiziertes Verfahren
dagegen ist nur anzunehmen, wenn weder der Patentanspruch, der das Verfahren defi-
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niert, noch die ihm beigeordneten Unteranspriiche Angaben tiber chemische Ausgangs-
und Endstoffe oder chemische Operationen enthalten.

5. Obwohl das Amt die nicht chemischen Arbeitsverfahren von Art.6 Abs.2 aPatG
ausgenommen, dieser zumindest tatsichliche Zustand also zur Zeit der Gesetzrevision
bestanden hat, ist dem Wortlaut des Art.53 PatG nichts dafiir zu entnehmen, daf3 die
Betrachtungsweise des Amtes vom Gesetz iibernommen worden oder daBl chemisch
spezifizierte und chemisch nicht spezifizierte Arbeitsverfahren auseinanderzuhalten
seien. Auch chemisch nicht spezifizierte Arbeitsverfahren, wie die Beschwerdefithrerin
sie zur Patentierung anmeldete, sind ohne Zweifel Verfahren zur Herstellung von che-
mischen Stoffen, die an sich unter Art. 53 PatG fallen. Das Amt war zundchst im Einver-
nehmen mit den interessierten Kreisen denn auch selber der Meinung, die chemischen
Arbeitsverfahren seien nach der revidierten Einheitsbestimmung nicht mehr besonders
zu behandeln. Erst 1959 gelangte es vor allem aus ZweckmaBigkeits- und Billigkeits-
iiberlegungen zur Auffassung, es miisse seine Praxis lockern. Es begriindete die Anderung
in seiner Weisung vom August 1959 insbesondere damit, die Anwendung von Art.53
PatG auf chemisch nicht spezifizierte Arbeitsverfahren bedinge, daB3 der Patentanspruch
auf einen bestimmten chemischen Vorgang eingeschriankt werde. Die Auswahl dieses
Vorganges wire oft vollig willkirlich, und unzihlige gleichberechtigte Vorginge mii3-
ten mit ebenso vielen weiteren Patenten geschiitzt werden. Die fiir einen einigermalen
umfassenden Schutz zu entnehmende Zahl von Patenten wire so groB3, daB sie selbst
dem finanziell Starken kaum zugemutet werden diirfte, wihrend dem finanziell Schwi-
cheren der Erwerb des Patentschuizes praktisch versagt bliebe. Derart unverniinftige
und unsoziale Auswirkungen habe der Gesetzgeber nicht wollen kénnen.

6. Diese Praxis liegt auch dem angefochtenen Entscheid zugrunde. Das Amt hilt sie
mit dem Wortlaut und Sinn des Art. 53 PatG «gerade noch vereinbar». Ob dies fiir die
Ausnahme chemisch nicht spezifizierter Arbeitsverfahren von der Regel des Art.53
allgemein zutreffe, kann offen bleiben; denn die Beschwerde richtet sich blof} gegen die
durchgehende Anwendung dieser Praxis auf Patentanspriiche und die ihnen beigeordne-
ten Unteranspriiche ein- und desselben Patentes. Dies ist indes in erster Linie nicht eine
Frage der Auslegung, sondern des Ermessens, das dem Amt in der Gesetzesanwendung
zusteht. Daf3 es chemisch spezifizierte und chemisch nicht spezifizierte Verfahren ver-
schieden behandeln miisse, ist dem Gesetz nicht zu entnehmen. Das Amt konnte dazu
auch nicht verhalten werden, wenn es die Unterscheidung mit Riicksicht auf uner-
wiinschte Auswirkungen, die sich bei vorbehaltloser Anwendung der Vorschrift ergeben,
nicht von sich aus eingefithrt hitte. Fiir eine Verbindung von chemisch spezifizierten
und chemisch nicht spezifizierten Verfahren besteht jedoch so oder anders kein Raum,
wenn diese, wie hier, in den Patentanspriichen enthalten, jene dagegen blo8 in den
Unteranspriichen umschrieben sind. Diesfalls wiirde der Grundsatz der Einheit, der den
ganzen Art.53 PatG beherrscht (BGE 92 I 309), durchbrochen und die Vorschrift
konnte jedenfalls bei Anmeldung mehrerer Unteranspriiche umgangen werden. Was die
Beschwerdefiihrerin unter Hinweis auf Art. 12 PatV und 24 PatG vorbringt, hilft dariiber
nicht hinweg.

Wie es sich bei bloB3 einem Unteranspruch verhielte, braucht nicht erértert zu werden,
da die Beschwerdefiihrerin an beiden Unteranspriichen ihres Gesuchs festhilt. Dal3 das
Amt Verfahren, die nur in Unteranspriichen chemisch spezifiziert werden, einzeln oder
gesamthaft als unzulissig bezeichnet, ware jedenfalls nicht zu beanstanden. Sein Ent-
gegenkommen bei chemisch unspezifizierten Arbeitsverfahren dridngt sich weder nach
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mag eine solche sachlich auch gerechtfertigt sein. Wollte man die Ausnahme aber noch
weiter ausdehnen und auch blof3 in Unteranspriichen chemisch spezifizierte Verfahren
neben nicht spezifizierten in den Patentanspriichen zulassen, so widersprache dies ihrem
Sinn und Zweck. Logischerweise dirften dann freilich Patentanspriiche auch keine
chemisch spezifizierte Anwendung neben einem chemisch unspezifizierten Verfahren
enthalten, unbekiimmert darum, dafl nach Art.52 Abs.2 PatG jeweils nur eine einzige
Anwendung des Verfahrens beansprucht werden darf, wihrend bei analogen Unter-
anspriichen die Zahl nach Ansicht des Amtes nicht beschriankt wire. Hierauf kommt im
vorliegenden Fall jedoch nichts an, weil die Patentanspriiche der Beschwerdefithrerin
keine chemisch spezifizierte Anwendung des Verfahrens enthalten.

PatG Art. 57, PatV I Art. 55 Abs. 3, PatV II Art.84 Abs.3

Ein zuriickgezogenes Patentgesuch gilt vom Zeitpunkt der Ubergabe der Zuriick-
ziehungserkldrung an die Post als « erledigt », nicht erst, wenn die Quriickziehung
vom Amt admanistrativ vollzogen worden ist.

Das Patentgesuchsregister ist nicht §ffentlich und folglich nicht beweiskraftig im
Sinne von Art. 9 LGB, auch wenn das Amt Dritten hieraus Auskiinfie ertetlen darf.

Une demande de brevet retirée est « liquidée » dés la remise d la poste de la déclara-
tion de retrait et non pas seulement au moment ot le bureau a procédé aux opérations
administratives lides au retrait.

Le registre des demandes de brevets n’est pas public et n’a dés lors pas de valeur
probante au sens de Uarticle 9 CCS, méme st le bureau peut donner & des tiers des
renseignements extraits de ce registre.

BGE 1001 b 126 ff. und PMMBI 1974 1 63 ff., Urteil der I. Zivilabteilung
vom 18. Juni 1974 i.S. Cotexma N.V. gegen das Amt.

Erwdgungen:

1. Nach Art. 57 PatG erhilt ein Patentgesuch, das aus der Teilung eines mehrere Er-
findungen umfassenden Gesuches hervorgeht, das Anmeldedatum des urspriinglichen
Gesuches, wenn es bei seiner Einreichung ausdriicklich als Teilgesuch bezeichnet wurde
und das urspriingliche zur Zeit der Einreichung des abgetrennten «noch nicht erledigt
18tH.

Was unter dem Wort «erledigt» zu verstehen ist, wird weder im Gesetz noch in den
Vollziehungsverordnungen gesagt und ist auch der Botschaft des Bundesrates zum
Gesetzesentwurf nicht zu entnehmen. Im allgemeinen Sprachgebrauch bedeutet das
Wort dasselbe wie beendet oder abgeschlossen. Im gleichen Sinne wird es im Zivil-
prozeBrecht verwendet, um zu sagen, womit ein Verfahren beendet werden kann oder
wann ein ProzeB als erledigt zu gelten hat. Der Begriff «Erledigung» wird in den
ProzeBordnungen freilich unterschiedlich gehandhabt. Die Berner ZPO beschrankt ihn
in Art.203 Abs. 1 auf Falle, in denen der Rechtsstreit gegenstandslos wird oder mangels
rechtlichen Interesses dahinf3llt.
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Der BZP spricht nicht bloB in diesen Fillen, sondern auch beim gerichtlichen Ver-
gleich und beim Abstand einer Partei von «Erledigung des Rechtsstreites ohne Urteil»
(Art.72 und 73). Nach § 238 der Ziircher ZPO sodann gilt auch das Urteil als Erledigung
des Rechtsstreites. So wie anders sind damit jedoch stets bestimmte Arten von Beendi-
gung des Prozesses gemeint. Eine andere Bedeutung kénnen die Ausdriicke «Erledi-
gung» oder «erledigt» auch im Verwaltungsverfahren, insbesondere im Patenterteilungs-
verfahren, nicht haben.

2. DaB ein Patentgesuch nicht nur durch Verleihung oder Verweigerung des Paten-
tes, sondern auch durch Riickzug erledigt werden kann, erhellt vor allem aus Art.59
Abs. 5 PatG und Art. 30 PatV. Diese Bestimmungen regeln die Riickgabe von Gebiihren
und Akten, falls ein Patentgesuch «zuriickgewiesen oder zuriickgezogen» wird. Die
Zuriickweisung wird vom Amt verfiigt. Zieht der Bewerber dagegen sein Gesuch zurtick,
so bedarf es keiner Verfiigung des Amtes mehr, damit der Riickzug wirksam werde.

In einer « Auskunft» vom 14.September 1970 (PMMBI 1970 I 43) erklirte das Amt
freilich, daB es nach Riickzug des Stammgesuches ein Teilgesuch entgegennehme, wenn
es den Riickzug administrativ noch nicht vollzogen habe. Es will sich dabei aber nicht
behaften lassen, sondern ist der Ansicht, daB3 gemiB3 Art.56 Abs.2 PatG nicht nur fir
das Patentgesuch, sondern auch fiir die Riickzugserklirung auf deren Ubergabe an die
schweizerische Post abgestellt werden miisse. Die Beschwerdefiihrerin vertritt dagegen
die Auffassung, dal3 das Amt die Riicktrittserklirung durch eine anfechtungsfihige Ver-
fugung zu vollzichen habe, weshalb das Stammgesuch erst mit dem Ablauf der Be-
schwerdefrist als endgiiltig erledigt gelten konne.

Unter Riickzug oder Abstand ist im Zivilprozefirecht die Erkldrung des Kligers zu
verstehen, sein Begehren fallenzulassen (GULDENER, Schweizerisches ZivilprozeBrecht,
2.Aufl. 8.294/5; KumMER, Grundri3 des ZivilprozeBrechts, S.130; Leucn, ZPO fir den
Kanton Bern, N.6 zu Art.397). Ob eine solche Erklirung den ProzeB unmittelbar be-
endet oder ob erst der gestiitzt darauf erlassene Entscheid des Richters diese Wirkung
hat, hingt wiederum von den einzelnen ProzeBordnungen ab. Ersteres ist z.B. nach
Art.73 BZP und Art.397 Abs.2 der Berner ZPO (Kummer und LeucHh, je a.a.0.),
letzteres dagegen gemifB3 § 104 Abs.2 und § 238 der Ziircher ZPO der Fall (StrAuLt/
Hauser, ZPO Ziirich, 2. Aufl. Anm. 1/II] zu § 238). Art.73 BZP ist, soweit der Be-
schwerdefiihrer iiber den Streitgegenstand verfiigen kann, nach Art.40 und 135 OG
auch in verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren anwendbar. Rechtsprechung
und Lehre anerkennen, daf3 die Beschwerde selbst dann, wenn dem Beschwerdefithrer
eine «reformatio in pejus» droht, giiltig zuriickgezogen werden kann (BGE 70 I 311/12,
97 V 252/3; GrisEL, Droit administratif suisse, S.509 Ziff. 6 lit. b; Gyer, Verwaltungs-
rechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, S.48/9). Nach einer im Verfahrens-
recht allgemein geltenden Regel beurteilt die Wirksamkeit von ProzeBhandlungen sich
zudem nach dem Zeitpunkt ihrer Vornahme; bei schriftlichen Eingaben insbesondere
kommt es, wie aus den Vorschriften iiber die Fristenberechnung erhellt, nicht darauf an,
wann sie bei der zustindigen Behérde eintreffen, sondern wann sie der Post iibergeben
werden (vgl. Art.32 OG; GuLDENER, a.a.0O. S.213fl.; JeanprRETRE, L’expédition et la
réception des actes de procédure et des actes juridiques, in SJZ 69 S.349).

Weshalb im Patenterteilungsverfahren von diesen Grundsitzen abgewichen werden
sollte, versucht die Beschwerdefithrerin nicht darzutun und ist auch nicht zu ersehen.
Ist aber von ihnen auszugehen, so hat das Patentgesuch Nr.3555/70 seit dem 29. Novem-
ber 1973, als die Beschwerdefiihrerin es zuriickgezogen hat, als erledigt zu gelten.



Das Verwaltungsverfahren dient der Vorbereitung und dem abschlieBenden Erlaf3
einer Verfiigung, durch welche (die gegenseitigen Rechte oder Pflichten in einer Ver-
waltungssache) fur die Verwaltung wie fiir die iibrigen beteiligten Parteien in endgiilti-
ger, verbindlicher und erzwingbarer Weise geregelt werden (vgl. Art.1, 5, 6 und 44
VwG; Gyar, a.a.0. S. 11 und 20/21; Griser, a.a.O. S.191/2 und 466/7). Durch den
Riickzug des Gesuches, welches das Patenterteilungsverfahren auslost, verzichtet der
Gesuchsteller darauf, daB die Verwaltungsbehorde iiber sein Begehren entscheidet.
Das Verfahren wird dadurch beendet; die Verwaltung hat alsdann keinen Anla mehr,
eine Verfigung zu erlassen, noch bleibt dafiir Raum. Im vorliegenden Fall liegt denn
auch auf der Hand, dal3 das Schreiben des Amtes vom 6.Dezember 1973 keine Ver-
fiigung im angefiihrten Sinne enthilt.

3. Der Beschwerdefiithrerin ist freilich zuzugeben, dal der Riickzug eines Patent-
gesuches auch administrativ zu vollziehen ist. Weder das Gesetz noch die Verordnungen
verlangen aber, dal3 das Amt die Beendigung des Verfahrens, wie das z.B. in einem
gerichtlichen AbschreibungsbeschluB3 geschieht, foérmlich festzustellen habe. Einer
solchen Feststellung kdme tibrigens selbst dann, wenn sie vorgeschrieben wire, blof
deklaratorische Bedeutung zu (vgl. BGE 74 1 283). Uber die in Art.30 PatV 1 und 2 vor-
gesehenen Folgen des Riickzuges hat das Amt ohnehin nicht zu entscheiden; es hat dem
Bewerber nur die darin nicht ausgenommenen Akten und Gebiihren zuriickzugeben.
Sein Schreiben vom 6.Dezember 1973 erschopft sich denn auch in der Mitteilung, daB3
der Beschwerdefiihrerin infolge Riickzugs des Patentgesuches «die unten verzeichneten
Akten und Gebiihren» zuriickerstattet wiirden (vgl. Gyecr, a.a.O. S.981f.; GRIsEL,
a.2.0. 5.467 unten). Diese Mitteilung und die darin erwidhnten Vorkehren kénnen als
Verwaltungshandlungen im weitesten Sinne angeschen (GrieL, a.a.O. S.191), nicht
aber als «autoritative Anordnung einer Verwaltungsbehorde» (Gvyer, a.2.0. S.11) oder
als Vollstreckungsverfiigung gemi Art.5 Abs.2 VwG bezeichnet werden.

Ebensowenig hilft der Beschwerdefiihrerin der Einwand, solange ein Patentgesuch
im Register nicht geloscht sei, miisse es nach Art.9 ZGB als anhingig im Sinne von
Art.55 Abs.3 PatV 1 bzw. Art.84 Abs.3 PatV 2 gelten. GemaB Art.9 ZGB erbringen
offentliche Register fiir die durch sie bezeugten Tatsachen vollen Beweis, bis die Un-
richtigkeit ihres Inhaltes nachgewiesen ist. Gemeint sind damit vor allem die vom
Bundesrecht vorgesehenen 6ffentlichen Register (KumMER, N.22 zu Art.9 ZGB). Das
Patentgesuchsregister ist jedoch nicht 6ffentlich (Art. 55 Abs.3 PatV 1 und Art.84 Abs. 3
PatV 2), folglich nicht beweiskriftig im Sinne von Art.9 ZGB. Daran indert nichts,
daB das Amt es insbesondere fiir Auskiinfte verwenden darf. Die Eintragungen in diesem
Register haben keine konstitutive Wirkung. Im Riickzug des Gesuches lige zudem der
in Art.9 ZGB vorbehaltene Gegenbewelis.

4. Unbehelflich ist ferner, daB die in Art.57 PatG enthaltene Wendung «noch nicht
erledigt» in den romanischen Fassungen nicht wortlich iibersetzt vorkommt. Die drei
Gesetzestexte haben trotzdem die gleiche Bedeutung, wenn der franzésische und
italienische auch eher als der deutsche darauf schlieBen lassen, da3 man bei der Aus-
arbeitung des Gesetzes nur an die Beendigung des Verfahrens durch Erteilung oder Ver-
weigerung des Patentes, nicht aber an die Moglichkeit des Riickzugs des Gesuches ge-
dacht hat. Diese Moglichkeit besteht indes, und wenn der Bewerber davon Gebrauch
macht, wird das Verfahren dadurch beendet. Wollte man dagegen einzig eine Ver-
waltungsverfiigung als Erledigung im Sinne von Art.57 PatG gelten lassen, so konnte
nach dem Riickzug des urspriinglichen Patentgesuches ein Teilgesuch mit Prioritéts-
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anspruch entweder tiberhaupt nicht oder dann unbeschrinkt eingereicht werden. Daf3

dies der Sinn des Art.57 sei, behauptet auch die Beschwerdefiihrerin nicht.

Endet das Patenterteilungsverfahren aber schon mit dem Riickzug des Gesuches und

entfillt deswegen eine abschlicBende Verfiigung des Amtes, so stellt sich die Frage nicht,
ob die Erledigung erst mit Ablauf der Beschwerdefrist eintrete.

PatG Art. 72 und 74 Ziff. 2, Patentprozef (<iirich)

Der Anspruch auf rechtliches Gehir erfordert, daf die Rechisbegehren so formuliert
werden, daff sie bei Gutheiflung der Klage zum Dispositiv erhoben werden kinnen.
Im Rechisbegehren auf Festsiellung der Patentverleizung ist anzugeben, welches
Patent die Beklagte verletzt habe.

Im Rechtsbegehren betreffend Unterlassung wetterer storender Eingriffe ist die zu
unterlassende Handlung unter Angabe der tatsichlichen Merkmale zu bezeichnen.
Rechisbegehren sind jedoch nicht nur nach ihrem Wortlaut, sondern unter Beriick-
sichtigung aller Umstinde nach ihrem erkennbaren Sinn auszulegen. Ergibt sich
aus der Klagebegriindung, daff die Kligerin vor allem und in jedem Fall eine Ver-
letzung eines bestimmien Schweizer Patentes geltend macht, sich aber den Weg
offenhalten will, gegebenenfalls die Verletzung ihrer zusitzlichen 43 Verfahrens-
patente darzutun, so sind alle 44 Palente Gegensiand der Rechisbegehren, auch wenn
sie dort nicht einzeln aufgezihlt wurden.

Rekurs gegen einen prozefleitenden Beschlufl wegen Verletzung klarer Prozefvor-
schriften nach iircher Prozefrecht.

Le droit d’étre entendu implique que les conclusions soient formulées de telle fagon
que, en cas d’aboutissement de [ action, elles puissent étre reprises dans le dispositif.
Dans des conclusions en constatation de la violation d’un brevet, il faut indiquer quel
brevet le défendeur a violé.

Dans des conclusions en cessation, I’ acte d interdire dott y étre caractérisé en fails.

1l faut interpréter les conclusions non seulement littéralement mais selon le sens qui
peut apparailre en considérant toutes les circonstances. Si les motifs de la demande
font apparaiire que la demanderesse fait valoir avant tout et en tout cas la violation
d’un brevet suisse déterminé, mais désire comserver la possibiliié le cas échéant
d’établir une violation de ses 43 brevets additionnels concernant un procédé, les
44 brevets forment tous [’0bjet de la demande, méme s’ils 'y ont pas été énumérés
un par un.

Recours, en droit zurichois, contre une ordonnance de poursuivre ’instance, fondé
sur la violation de dispositions claires de procédure.

Beschluf3 des Handelsgerichts des Kantons Ziirich vom 29.Mirz 1974
i.S. Merck & Co. Inc. gegen Industria Chimica Profarmaco SPA und
Istituto Franco Tosi SPA; BeschluB8 des Obergerichts des Kantons
Ziirich vom 4. Juni 1974.
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Aus den Erwdgungen des Handelsgerichis:

2. Die Klagerin verlangt mit ihren bereinigten Rechtsbegehren gemil3 Replikschrift,
es sei festzustellen, daB3 die Beklagte ihre Patente betreffend Verfahren zur Herstellung
von Indomethacin verletzt habe usw., wobei sie darin so wenig wie in den urspriinglich
eingereichten Rechtsbegehren angibt, um welches ihrer Patente es sich handle. Sie
nennt lediglich in der Begrindung das Schweizer Patent Nr.426822 und zusitzlich
43 Patente, will sich aber auf ein bestimmtes Patent erst festlegen, wenn die Beklagte ihr
Verfahren zur Herstellung des eingefiihrten Indomethacins offenbart habe. Die Be-
klagte hilt dies fiir unzumutbar, da sie, um ihre Rechte zu wahren, gegen alle 44 Patente
alle moglichen Einreden und Einwendungen erheben mii3te. Ihr Anspruch auf recht-
liches Gehor erfordere es, da8 entweder die Rechtsbegehren der Kldgerin aus dem
Recht gewiesen oder der Kligerin auferlegt werde, die verletzten Patente genau zu be-
zeichnen und die Verletzung unter Hinwels auf die in Betracht fallenden Patentan-
spriiche zu substantiieren.

2.1. Gemaf} § 149 Abs.2 ZPO sind Klageschriften mit mangelhaften Rechtsbegehren
dem Kliger zur Verbesserung zuriickzuweisen, unter der Androhung, daf3 sonst die
Klage von der Hand gewiesen wiirde. Der Anspruch auf rechtliches Gehor erfordert,
daf3 die Rechtsbegehren so formuliert werden, daf} sie bei GutheiBung der Klage zum
Dispositiv erhoben werden kénnen. Dies bedeutet allerdings nicht, daf3 in allen Rechts-
begehren, die mit einer Patentverletzung zusammenhéngen, auch die verletzten Patente
aufzufithren wiren. Die Rechtsbegehren Ziffern 3-5 — Begehren auf Zerstérung des im
Zollfreilager Kloten beschlagnahmten Indomethacins, Begehren auf Bekanntgabe der
Herkunft dieses Indomethacins, Klage auf Herausgabe des erzielten Gewinnes ~ sind im
Rahmen der gesetzlichen Erfordernisse (hinsichtlich des Anspruches auf Gewinnheraus-
gabe im Sinne von Art.73 Abs.2 PatG) hinreichend bestimmt. Die Bezeichnung des
verletzten Patentes ist hier lediglich Gegenstand der Anspruchsbegriindung. Dagegen
setzt das im Vordergrund stehende Rechtsbegehren Ziffer 1 — Klage auf Feststellung der
Patentverletzung — voraus, dafl auch im Begehren angegeben werde, welches Patent die
Beklagte verletzt habe. Bet Rechtsbegehren Ziffer 2 — Klage auf Unterlassung weiterer
storendes Eingriffe — ist wiederum die zu unterlassende Handlung unter Angabe der tat-
sachlichen Merkmale im Rechtsbegehren zu bezeichnen (BGE 88 II 240).

Dem baren Wortlaute nach ist Rechtsbegehren Ziffer 1 nicht geniigend bestimmt, da
die Kliagerin darin kein Patent nennt, sondern nur allgemein von ihren Patenten spricht.
Auch Rechtsbegehren Ziffer 2 ist in gleicher Weise unbestimmt, wenn angenommen
wird, daf3 die Klagerin der Beklagten nicht die Einfuhr und den Verkauf von Indo-
methacin schlechterdings, sondern von solchem Indomecthacin verbieten lassen will,
dessen Herstellung unter den Patentschutz der Klagerin fallt. Ein dahingehendes Verbot
1aBt sich nur unter Angabe des verletzten Patentes genau fassen.

Rechtsbegehren sind jedoch nicht nur nach threm Wortlaute, sondern unter Bertick-
sichtigung aller Umsténde nach ihrem erkennbaren Sinne auszulegen. Wie sich aus der
Klagebegrindung ergibt, wollte und will die Klagerin vor allem und in jedem Falle eine
Verletzung ihres Schweizer Patentes Nr.426822 geltend machen, sich aber den Weg
offenhalten, gegebenenfalls eine Verletzung ihrer zusétzlichen Patente betreffend Ver-
fahren zur Herstellung von Indomethacin darzutun. Alle die genannten 44 Patente der
Klédgerin sind somit Gegenstand der Rechtsbegehren Ziffern 1 und 2. Fraglich bleibt
hochstens, in welchem Verhiltnis die einzelnen eingeklagten Patente zueinander stehen.
Die Kligerin erklarte hiezu in der Referentenaudienz, sie wolle sich die Moglichkeit
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offenhalten, darzutun, dafl das von der Beklagten angewandte Herstellungsverfahren
«eventuell» durch ein weiteres ithrer Patente geschiitzt sei. In der Replikschrift fithrte
sie aus, sie stiitze sich einstweilen auf die Rechtsvermutung des Art.67 Abs. 1 PatG, wo-
bei sie in der Stellungnahme zur Eingabe der Beklagten 7 noch prézisierte, diese Ver-
mutung bestehe mit Bezug auf die Schweizer Patente Nr.426822, 445490, 445491,
445492 und 450420. Daraus folgt mit hinreichender Deutlichkeit, daf} sie eine Ver-
letzung dieser Patente, vor allem und in jedem Falle des Patentes 426822, cventuell
auch der iibrigen Patente geltend macht.

2.2. Nach dem Grundsatz der Eventualmaxime zwar hatten die Parteien zu allen
44 Patenten Stellung zu nehmen, und es hitte sich demzufolge die Beklagte gegeniiber
allen 44 Patenten der Kldgerin zu verteidigen, sei es durch Einwendung der Nichtigkeit,
sei es durch Widerlegung der Verletzung eines dieser Patente. Zunichst ist es aber
Sache der Kligerin, die Verletzung ihrer Patente zu begriinden. Dabei kann sie sich
freilich auf die Rechtsvermutung des Art.67 Abs. 1 PatG stiitzen, wodurch Behauptungs-
und Beweislast zu Gunsten des Patentinhabers wesentlich erleichtert werden. Sie hat
nur die Voraussetzungen fur diese Rechtsvermutung darzutun. Sache der Beklagten ist
es, die Gewinnungsart des von ihr in Verkehr gebrachten Indomethacins offenzulegen.
Sie kann auch behaupten und beweisen, dafl das von ihr vertriebene Erzeugnis nicht
gleicher Beschaffenhcit wie dasjenige der Kléagerin sei, oder daf3 es nicht neu sei.
SchlieBlich steht ihr die Méglichkeit offen, der Offenbarungslast und dem Vorwurf der
Patentverletzung dadurch zu entgehen, daf} sie die Nichtigkeit der angerufenen Patente
nachweist. Um diese Folgen kommt sie jedoch auch nicht unter Berufung auf das
Fabrikationsgeheimnis (Art.68 PatG) herum.

Fir den Fall, daf3 die Voraussetzungen fur die Rechtsvermutung des Art.67 Abs. ]
PatG nicht erfiillt sein sollten, wére es allerdings Sache der Kligerin, die Verletzung
eines der im Streite liegenden Patente zu begriinden oder zumindest im Sinne von
Art.67 Abs.2 PatG glaubhaft zu machen. Ob sie diese Last auf sich genommen habe,
kann einstweilen offenbleiben. Die Beklagte kann dies bestreiten. Abgesehen davon er-
wartet ja die Kldgerin von der Beklagten zu Recht oder Unrecht, diese werde das ange-
wandte Herstellungsverfahren gemal3 Art.67 Abs.1 PatG offenbaren. Sie nimmt damit
den Standpunkt ein, daB sie eine Verletzung ihrer Patente anders nicht zu begriinden
vermag, und behilt sich lediglich fiir den Fall der erhofften Offenbarung des Herstel-
lungsverfahrens durch die Beklagte die Geltendmachung der Verletzung eines weitern
Patentes vor. Die Beklagte braucht dies nicht zu bekiimmern, da sie zu einem solchen
weitern Vorwurfe erst Stellung nehmen miiBte, wenn die Klagerin ihn erhoben und be-
griindet hitte. Dies geltend zu machen, kann der Klagerin in guten Treuen allerdings
nicht verwehrt werden, nachdem alle Patente Gegenstand des Prozesses sind. Es wire
undkonomisch und wiirde insbesondere auch dem Sinn des Verbotes der Stufenklage
(Art.71 PatG) widersprechen, wiirde die Kldgerin mit der Geltendmachung der Ver-
letzung eines weitern Patentes in ein spiteres Prozef3verfahren verwiesen.

2.3. In diesem Sinne hat die Beklagte zur Klage materiell Stellung zu nehmen. Thre
prozessualen Antrige, die auf eine Verzogerung des Prozesses hinauslaufen, sind daher
abzuweisen, und es ist ihr Frist anzusetzen, ihre Duplikschrift cinzureichen. ...

Aus den Erwdgungen des Obergerichts:

2. Der angefochtene Entscheid ist ein prozeBleitender Beschlufl, Das Rechtsmittel des
Rekurses ist daher nur in den in § 334 Ziff. 3 ZPO aufgezihlten Fillen zuldssig. Da offen-
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sichtlich keiner der dort erwidhnten speziellen Rekursgriinde zutrifft, kann sich der vor-
liegende Rekurs lediglich auf eine Verletzung klarer Prozessvorschriften stiitzen.

Mit ihren Antrigen fordert die Beklagte, die ganze Klage, eventuell nur das Rechts-
begehren Zifl. 1, sei wegen Unbestimmtheit von der Hand zu weisen. Subeventuell sei
die Kldgerin anzuhalten, das angeblich verletzte Patent genau zu bezeichnen. In ihrer
Rekursbegriindung macht die Rekurrentin zudem geltend, es handle sich im vorliegen-
den Falle um eine unzulissige Klageinderung.

Rekursantrage und Rekursbegriindung machen deutlich, daf die Rekurrentin die Ver-
letzung der §§ 149 Abs.2 (a) und 127 Ziff. 1 ZPO (b) als klarer ProzeBvorschriften anruft.

a) Die Antrige Ziffer 2 und 3a kénnten in der gestellten Form durch den Richter an
sich schon nicht gutgeheiflen werden. Das Gericht ist ndmlich gemif3 § 149 Abs.2 ZPO
verpflichtet, dem Klager bei einer als ungeniigend erkannten Klageschrift eine Frist zur
Verbesserung des Mangels anzusetzen unter der Androhung, dafl im Unterlassungsfalle
die Klage von der Hand gewiesen wiirde. Unter diesen Umstianden sind wohl die An-
trage Ziffer 2 und 3a—¢ in dem Sinne zu verstehen und entgegenzunehmen, dafB3 die
Rekurrentin die Klage als zu unbestimmt riigt und vom Richter verlangt, der Kligerin
sei eine Frist zur Behebung dieses Mangels anzusetzen. Wenn die Rekurrentin heute mit
den Antrdgen vom 23. Oktober 1973 gegen den Beschlul3 des Handelsgerichtes rekuriert,
welches die Klage als hinreichend bestimmt betrachtet, will sie wohl behaupten, das
Handelsgericht habe bei seiner Entscheidung eine klare ProzeBvorschrift — nidmlich
§ 149 Abs.2 ZPO — miBachtet.

Die Vorinstanz hat zu Recht angenommen, die Klage sei geniigend bestimmt. Es
kann hiefir aufgrund von § 175 GVG auf ihre ausfihrlichen Erwigungen verwiesen
werden. Zwar spricht — wie die Vorinstanz festhilt — das Klagebegehren Ziffer 1 nur
allgemein von verletzten Patenten, dagegen werden die angeblich verletzten 44 Patente
von der Kligerin in der Begriindung genau bezeichnet. Indem die Vorinstanz die Klage
als geniigend bestimmt betrachtet und deshalb von einer Auflage zur Erganzung der-
selben abgesehen hatte, konnte sie auch gar keine klaren ProzeBvorschriften verletzen.
Zum einen steht die Gerichtspraxis auf dem Standpunkt, daf3 fir die Beurteilung der
Frage, ob eine Klageschrift den Anforderungen des § 149 ZPO geniige, kein allzu strenger
Malfistab angelegt werden darf (ZR 52 Nr.154). Zum andern handelt es sich bei der
genannten Gesetzesbestimmung — mindestens soweit sie die Feststellung der Unbestimmt-
heit der Klage betrifft — um eine Ermessensvorschrift; eine solche kann aber nicht als
klare ProzeBvorschrift im Sinne von § 334 Ziff. 3 ZPO gelten (ZR 68 Nr.122). Es konnte
nur gegen einen — hier nicht gegebenen — Ermessensmiflbrauch eingeschritten werden.

b) Wie schon erwihnt macht die Rekurrentin in der Rekursbegriindung geltend, das
in der Replikschrift neu gefaBte Klagebegehren stelle eine unzulissige Klageinderung
im Sinne von § 127 Ziff.1 ZPO dar.

Bei § 127 Ziff. 1 ZPO handelt es sich nicht um eine klare ProzeBvorschrift. Eine Klage-
anderung ist ndmlich nur dem Grundsatze nach verboten. Die Praxis hat wichtige Aus-
nahmefille geschaffen, die keiner einheitlichen und eindeutigen, klaren Regel unter-
stellt werden kénnen (vgl. dazu Evcen WEBER, Der Rekurs «wegen Verletzung klarer
ProzeBvorschriften» im ziircherischen ZivilprozeB (§ 334 Ziff.3a E. ZPO), Diss.
Winterthur 1956, S.112f.). Da mit dem Rekurs — abgesehen von den speziellen Griin-
den — nur die Verletzung klarer ProzeBvorschriften geriigt werden kann, eriibrigt es sich,
die weitere Frage zu beantworten, ob im zu beurteilenden Fall eine unzulissige Klage-
anderung vorliegt.

3. Unter diesen Umstianden ist der Rekurs unter den iiblichen Folgen abzuweisen ...
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PatG Art. 73, Palentprozef (Genf)

Es besteht kein Grund, wegen anderslautender Ansichten deutscher Parteigutachter
vom Ergebnis einer sorg filtig erarbeileten, das Schweizer Recht anwendenden
Gerichtsexpertise abzuweichen.

Im Falle einer Nichtigkeitsklage in Genf wird eine Entschddigung fiir vorprozes-
suale Umtriebe als Schadenersatz im Sinne von Art.73 PatG nur zugesprochen,
wenn der Beklagte widerrechtlich und schuldhaft gehandelt hat. Bei Berufung auf
ein Gutachten ist Verschulden nicht zum vornherein ausgeschlossen.

Il 7’y a pas de motifs de se distancer du vésultat d’une expertise judiciaire minu-
tieusement établie et en application du droit suisse, en raison d’avis divergents
émanant d’experts privés allemands.

A Genéve, dans le cas d’une action en nullité, une indemnité pour les frais de pré-
paration du procés sous la forme de dommages-intéréts au sens de Iarticle 75 LBI
est accordée seulement si le défendeur s’ est rendu coupable d’un acte illicite. Le fait
de se_fonder sur I’avis d’un expert n’est pas toujours suffisant pour se disculper.

Sem]J 1975, 143f., Entscheid der I.Kammer der Cour de Justice
civile du Canton de Genéve vom 15.Mirz 1974 i.S. Rheinbau GmbH
und Fisca AG gegen Filigranbau Stefan Keller KG.

Aus den Erwdgungen:

B. ... La défenderesse combat I'opinion des experts précités par la production de
divers avis émanant d’experts allemands; la Cour n’a toutefois pas de motifs de se
distancer des conclusions auxquelles sont parvenus les experts qu’elle a choisis et
désignés; ceux-ci se sont exprimés & teneur d’un rapport minutieusement fouillé; leurs
compétences ne sauraient étre mises en doute et il importe de souligner qu’ils se sont
prononcés en fonction des critéres dictés par I’application de la loi suisse.

C. La Cour prononcera donc la nullité du brevet No 458688, lequel sera radié du
registre des brevets (BLum-Peprazzing vol. IT ad. art. 26 rem. 28b p.188).

D. Quant 4 la demande de dommages-intéréts formée par Rheinbau G.m.b.H., ilya
lieu de relever que s’il est convenable que la partie défenderesse, qui succombe, soit
tenue de rembourser, en matiére de brevets, les frais nécessités par la préparation du
procés et les recherches techniques qu’elle implique (Trorrer IT [1962] p.971 1b in
fine) lorsqu’il s’agit de 'action prévue par les art.72 et 73 L.B.I., la question se pose
différemment 4 propos del’action en nullité de I’art. 26 L.B.I., qui est une action négatoire
en constatation de droit (TROLLER, ib. p.953,2) ol la notion d’illicéité n’entre pas en
ligne de compte dans les mémes conditions que celles prévues par I’art. 66 L.B.1. auquel
renvoient les art. 72-73 (BLum-PEDRrAZZINI v0l. 111 ad art.66 rem.7b p.439).

De toute maniére, dans un cas comme dans ’autre, le défendeur devra pour le moins
s’étre rendu coupable d’une négligence et il faudra pouvoir retenir & sa charge un
comportement illicite, ft-ce par dol éventuel (TROLLER ib. p.962-963; BLum-PEDRAZ-
ziNI vol. IIT ad. art.73 rem.11 p.573; vol.II ad. art.26 rem.29a p.205); le fait de se
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fonder sur l’avis d’un expert n’est pas toujours suffisant pour se disculper (BLum-
PepRAZZINI eod. loco).

En Despéce, il n’apparait pas que les conditions soient réunies pour ’octroi de dom-
mages-intéréts & Rheinbau G.m.b.H.; rien ne permet de douter que la défenderesse se
soit cru fondée a se prévaloir de bonne foi du brevet litigieux, compte tenu des avis dont
elle s’est entourée, émanant d’experts allemands dont tout laisse & croire qu’ils étaient
sérieux. D’autre part Filigranbau a pu étre enhardie a résister a la demande par la
décision du Bundespatentgericht du 11 décembre 1970 méme si elle n’avait trait qu’a un
modeéle d’utilité (« Gebrauchmuster») ...

PatG Art. 75 Abs. 1 lit.a

Der Sondergerichisstand des Art. 75 Abs. 1 PatG gilt auch fur Klagen auf Heraus-
gabe des Gewinns, den der Verletzer aus der widerrechilichen Auswertung der Er-
findung gezogen hat, obwohl diese Klage thren Grund im Obligationenrecht (Ge-
schiftsfihrung ohne Auftrag) und nicht in Art. 73 PatG hat.

Le for spécial de U article 75 al. 1 LBI vaut ausst pour des actions en restitution du
bénéfice, que I’ auteur d’une violation a pu réaliser en exploitant illicitement I inven-
tion, bien que cette action soit fondée sur le droit des obligations (gestion &’ affaires )
et non sur Particle 73 LBI.

Beschluf3 der II.Zivilkammer des Obergerichts des Kantons Ziirich
vom 13.Mai 1974 1.S. Merck & Co. Inc. gegen Bonapace.

Aus den Erwdgungen:
1. ...

2. In der Begriindung ihres Rekurses, mit dem die Rekurrentin beantragt, es sei fest-
zustellen, daB das Handelsgericht zur Behandlung des auf Gewinnherausgabe gerichteten
Klagebegehrens nicht zustandig sei, macht sie geltend, der Anspruch auf Gewinn kénne
nicht Art.73 PatG unterstellt werden, weshalb der Sondergerichtsstand gemid8 Art.75
PatG nicht Platz zu greifen vermoge. Die Klage auf Gewinnherausgabe stiitze sich
nimlich nicht auf das Patentgesetz, sondern auf Art.423 OR und sei eine personliche
Ansprache, die gemaB Art.59 BV am Wohnsitz der Beklagten — also in Mailand — anzu-
bringen sei.

In seiner Rekursantwort beantragt der Vertreter der Kligerin vollumféingliche Ab-
weisung des Rekurses; das Handelsgericht hat auf Vernehmlassung verzichtet.

3. Wie die Vorinstanz zutreffend ausfiihrt, bestehen nach der neueren bundesgericht-
lichen Rechtsprechung die Anspriiche des Patentinhabers auf Schadenersatz wegen
schuldhafter Patentverletzung (Art. 73 PatG) und auf Herausgabe des Gewinns, den
der Verletzer aus der widerrechtlichen Auswertung der Erfindung gezogen hat, selb-
stindig und schlieBen sich gegenseitig aus (BGE 97 11 1691T.; 98 1T 332 E.5a). «Gewinn-
herausgabe und Schadenersatzanspruch sind gemal ihrem Wesen (Verminderung des
Vermégens des Kligers bei letzterem, Vermehrung des Vermogens des Beklagten bei
ersterem) auseinanderzuhalten. Die Herausgabe des Gewinns ist keine Wiedergut-
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machungsart im Rahmen des Schadenersatzes» (Arors TRoLLER, Immaterialgiiter-
recht, Bd.II, 2.A. Basel/Stuttgart 1971, S.1134).

Es wire nun aber verfehlt, aus der Tatsache, dal3 die beiden Anspriiche «klar aus-
einanderzuhalten und nach besonderen Gesichtspunkten zu beurteilen » sind (BGE 97 11
178), abzuleiten, dies miisse notwendigerweise auch den Gerichtsstand betreffen. Art. 75
Abs. 1 PatG bestimmt die értliche Zustidndigkeit fiir die «in diesem Gesetz vorgesehenen
Klagen». Nach strenger Buchstabeninterpretation kénnte man zum Schiufl gelangen,
der Gewinnherausgabeanspruch falle nicht darunter, da diese Klage ihren Grund im
Obligationenrecht habe. Es ist jedoch zu beachten, dal3 der Wortlaut «stets nur der
unvollkommene Ausdruck des wiederzugebenden gesetzgeberischen Gedankens» ist
(ArTHUR MEIER-HAYO0Z, Berner Kommentar, Einleitungsartikel, N. 132 zu Art. 1 ZGB).
Der wahre Sinn der Norm ist gemif3 Art. 1 ZGB durch Auslegung zu ermitteln. Neben
den allgemeinen Grundsitzen gilt es bei der Interpretation von prozefrechtlichen Nor-
men zu beriicksichtigen, «daf} das ProzeBrecht Verwirklichung des materiellen Rechtes
zum Ziele hat. Im Zweifel ist daher nicht anzunehmen, dal3 einer prozessualen Gesetzes-
vorschrift eine Bedeutung zukommt, die geeignet ist, die Verfolgung materieller An-
spriiche ibermaBig zu erschweren. Gewicht zu legen ist sodann auf den Gedanken der
ProzeBskonomie. DemgemaB ist zu vermuten, daB diejenige Ordnung am ehesten dem
Sinn eines ProzeBgesetzes entspricht, die es dem Gericht erméglicht, auf einfachstem und
kiirzestem Weg zu einem der materiellen Rechtslage entsprechenden Urteil zu gelangen »
(Max GULDENER, Schweizerisches ZivilprozeBrecht, 2. A, Ziirich 1958, S.49).

Der Sinn des Art. 75 Abs. 1 PatG geht — wie die Vorinstanz richtig ausfithrt — dahin,
dem verletzten Patentinhaber wahlweise verschiedene Gerichtsstande, insbesondere den
Gerichtsstand des (inldndischen) Handlungs- und Erfolgsortes zur Verfigung zu stellen
und ihm damit einen wirksamen Schutz seiner hier gelegenen immateriellen Giiterrechte
zu gewihren. Es wire nun wenig sinnvoll, in reiner Buchstabeninterpretation anzu-
nehmen, der Sondergerichtsstand gelte nicht fiir den durch die Praxis nunmehr verselb-
standigten und ergidnzenden Rechtsbehelf des Gewinnherausgabeanspruchs. Im Gegen-
teil ist dieser — obzwar er sich letztlich auf die Geschiftsfithrung ohne Auftrag abstiitzt —
ein patentrechtlicher im Sinne von Art.75 PatG, da er wie der Schadenersatzanspruch
gemilB Art.73 PatG in einer Patentverletzung griindet. Wenn auch die beiden An-
spriiche mit verschiedenen Klagen durchzusetzen sind, sind beide zivilrechtliche Folgen
ein und desselben widerrechtlichen Verhaltens des Patentverletzers (vgl. zur Ermittlung
des patentrechtlichen Charakters einer Klage: Brum/PEprazzini, Das schweizerische
Patentrecht, Bd.III, Bern 1961, S.632).

Es ist weiter zu beachten, da@3 sich das Bundesgericht vor allem aus Billigkeitsgriinden
fiir die Anwendung des Art.423 OR auf die Herausgabe von Gewinnen entschied.
«Abgesehen davon, daB ein Schaden sich hiufig nur schwer oder nicht nachweisen 1403t,
wire es jedenfalls stoBend, wenn ein Dritter den Gewinn, den er aus widerrechtlicher
Auswertung einer fremden Leistung gezogen hat, behalten dirfte» (BGE 97 II 178).
Wenn nun das Bundesgericht dem oft ohne Schuld in Beweisnot geratenden Patent-
‘nhaber wenigstens den Gewinn aus der Verletzung zukommen lassen will, wire es
widersinnig, ihm durch wortklauberische Interpretation den Vorteil der patentrecht-
lichen Gerichtsstandswahl zu entziehen und damit die Durchsetzung seines Anspruchs
in vielen Fillen zu verunmoglichen.

Nicht nur die Maxime, dal die Auslegung die der Verwirklichung des materiellen
Rechts dienende Natur des ProzeBrechts zu beriicksichtigen hat, sondern auch prozeB-
6konomische Griinde sprechen dafiir, den verselbstandigten Anspruch auf Herausgabe



— 5% —

des widerrechtlich erlangten Gewinns dem gleichen Gerichtsstand zu unterstellen wie
den Schadenersatzanspruch.

Nach der Auffassung GULDENERs (a.a.0O., S.92) kann es sich unter Umstinden auf-
dringen, «die ProzeBfithrung vor dem gleichen Gericht zuzulassen, wenn es gilt, ver-
schiedene Anspriiche einzuklagen, zwischen denen ein Zusammenhang in dem Sinn
besteht, daB die Entscheidung iiber den einen Anspruch von derjenigen iiber den andern
abhingt». Dies trifft fiir den Gewinnherausgabeanspruch so gut wie fiir die patentrecht-
liche Schadenersatzforderung in ihrem Verhiltnis zur Feststellung der Patentverletzung
zu. Es wire im vorliegenden Fall in héchstem Grade verfehlt und stoBend, wenn das
ziircherische Handelsgericht die Patentverletzung feststellen, die Klidgerin aber gleich-
zeitig fiir die Herausgabe des Gewinns an das Gericht des Wohnsitzes der Beklagten in
Mailand verweisen wiirde. Die Durchsetzung des Anspruchs wiirde fiir die Kligerin in
unzumutbarer Weise erschwert, abgesechen von den Schwierigkeiten, die es fiir das
italienische Gericht ergdbe, wenn es im besten Fall schweizerisches Recht anwenden
wiirde. Zudem besteht die Moglichkeit, daB3 das italienische Gericht die Klage wegen
VerstoBes gegen den ordre public abweisen kénnte, da Italien zur Zeit der in Frage
stechenden Patentverletzungen noch keinen Patentschutz fiir Pharmazeutika kannte.

In der schweizerischen Literatur wird sogar in Anlehnung an die iiberzeugende
Rechtsprechung des deutschen Bundesgerichtes die Meinung vertreten (TROLLER,
a.a.0. S$.1128), der in seinem Patentrecht verletzte Klager kénne bis zum Zeitpunkt, in
dem das Beweisergebnis feststeht, wihlen, ob er seine zivilrechtliche Forderung auf
Schadenersatz gemaB Patentgesetz oder auf Geschiftsfiilhrung ohne Auftrag stiitzen will
Ob sich dies mit der Ansicht des Bundesgerichtes vereinbaren 148t, kann hier dahinge-
stellt bleiben ; wichtig fiir den vorliegenden Zusammenhang ist nur, dafl diese Auffassung
den gleichen Gerichtsstand fiir beide Anspriiche als selbstverstdndlich voraussetzt.

Zuletzt sei noch darauf hingewiesen, dal3 weder das Handelsgericht des Kantons
Aargau noch das Bundesgericht im zitierten Entscheid (BGE 97 I 1691f.) bci der Uber-
prifung der Natur des Gewinnherausgabeanspruchs den geringsten Anstand daran
nahmen, dal3 der damalige Beklagte seinen Wohnsitz ebenfalls in Italien hatte. Daraus
ist zu schlieBen, dafl auch das Bundesgericht der Meinung ist, der Anspruch auf Heraus-
gabe des widerrechtlich erlangten Gewinns kénne am Handlungs- und Erfolgsort gemil3
Patentgesetz eingeklagt werden.

4. Aus diesen Griinden ist der Rekurs unter den iiblichen Folgen abzuweisen.

PatG Art.77 Abs.2 und 78 Abs. 1

Ist eine Patentnichtigkeitsklage hingig, so ist der Richter dieser Klage zustindig,
um tiber ein Gesuch betr. vorsorgliche Mafnahmen des Nichtigkeitsbeklagten gegen
den Nichtigkeitskldger zu befinden.

Diese Zustindigkeit erstreckt sich auch auf den vom Gesuchsteller gleichzeitig
belangten Detailverkdufer der angeblich patentverletzenden Ware, der selbst nicht
am Nichtigkeitsprozef beteiligt ist.

Priifung prima facie der Erfindungshihe des Patentes des Gesuchsstellers betreffend
vorsorgliche Mafnahmen.

Kein nicht leicht ersetzbarer Nachteil, der nur durch eine vorsorgliche Mafnahme
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angewendet werden kinnte, wenn beide Gesuchsgegner (mit Sitz in der Schweiz)
offensichtlich zahlungsfihig sind und aufgrund der im Verfahren gemachien An-
gaben tiber die Umsdtze eine Schadensberechnung unschwer miglich ist.

Aprés introduction d’une action en nullité du brevet, le juge sarsi de ce procés est seul
compétent pour statuer sur une requéte provisionnelle du défendeur a action en
nullité contre le demandeur.

Cette compétence s> étend également d celur qut, cité sur mesures provisionnelles con-
Jointement et solidairement par le requérant, vend au détail les marchandises qui
prétendument violent le brevet, et cela méme s’tl w’est pas lui-méme partie d [’action
en nullité.

Examen prima facte du niveau inventif du brevet du requérant sur mesures provi-
stonnelles.

Absence d’un dommage difficilement réparable autrement que par des mesures pro-
vistonnelles, lorsque les deux cités (ayant leur siége en Suisse) sont manifestement
solvables et que le dommage éventuel pourrait étre apprécié pécuniairement sans
grande difficulté par suite des indications données dans la procédure quant au

chiffre d’affaires.

Beschlufl der ITI. Abteilung der Cour de Justice civile du Canton de Ge-
néve vom 23.Juli 1974 i.S. Bissell Inc. gegen Brosseric Walther und
Migros-Geneve.

Aus den Erwdgungen:

Attendu que Bissel, par sa requéte, a demandé la saisie provisionnelle de tous les
appareils «nettoyeurs de tapis a shampooing Tapino» vendus dans les succursales
Migros-Genéve, Pinventaire et le cas échéant ’enlévement de ces appareils.

Qu’clle demandait en outre:

a) la saisie provisionnelle de toute publicité se rapportant a ces appareils et

b) qu’il soit fait interdiction aux citées de procéder & I’exposition, 'offre et la vente
desdits appareils sur le territoire suisse quant a Brosserie Walther et dans tous ses dépots,
magasins quant a2 Migros-Genéve.

Que, dans ces derniéres conclusions, Bissel conclut qu’il soit donné acte aux parties
de ce qu’elle accepte de substituer aux mesures provisionnelles sollicitées le versement
de stretés suffisantes, qu’elle exige toutefois que les citées prises conjointement et
solidairement consignent une somme de frs. 300000 a ce titre.

Que Walther A.G. demande que la requéte soit déclarée irrecevable du moins en ce
qui la concerne (pour la raison qu’un procés est pendant entre elle et la requérante a
Zurich et par application de 'art. 78 LB).

Que les citées concluent, principalement, au déboutement de Bissel des fins de sa
requéte et, subsidiairement, si des mesures provisionnelles étaient ordonnées, d’autoriser
les citées a le faire sous forme de garantie bancaire.

Considérant qu’il ressort des piéces produites que le 12 décembre 1973 la Biirsten-



fabrik Walther A.G. a intenté contre Bissel Inc. devant le tribunal de commerce du
canton de Zurich, action qui tend a faire prononcer la nullité du brevet invoqué par la
requérante: brevet suisse No 529547 sur lequel celle-ci fonde sa demande de mesures
provisionnelles.

Qu’aux termes de 'art. 78 LB la seule autorité compétente pour ordonner des mesures
provisionnelles est, aprés introduction du procés, le juge saisi de ce procés.

Que cette regle ne souffre pas d’exception (TrorrLEr IT p.1206).

Que Pautorité de céans doit donc se déclarer incompétente en tant que la demande
de mesures provisionnelles est dirigée contre Walther A.G., car il est manifeste que
P’action au fond a été introduite bien avant le dépét de la demande de mesures provision-
nelles devant Pautorité de céans.

Qu’on peut méme se demander si, du moment que les citées sont prises conjointement
et solidairement et que la demande est fondée sur un seul et méme brevet dont la validité
est attaquée a Zurich, il n’y a pas attraction de for en ce qui concerne Migros-Genéve
et si le Tribunal de commerce de Zurich ne serait pas scul compétent quant aux mesures
provisionnelles sollicitées contre Migros-Genéve, ce d’autant que l'ordonnance de
mesures provisionnelles déploie ses eflets dans toute I’étendue du territoire suisse
(Trorrer IT p.1207).

Qu’on voit mal en effet deux autorités différentes se prononcer sur mesures provision-
nelles puisqu’il s’agit du méme brevet et du méme appareil que Walther A.G. fabrique
et Migros vend non seulement 4 Genéve, mais dans toute la Suisse.

Que esprit de ’art. 78 LB ne serait pas respecté si I’on devait admettre une solution
contraire, car ce serait permettre a deux autorités différentes de se prononcer sur un
méme complexe de faits et d’aboutir 4 des solutions contradictoires ce qu’a visiblement
voulu exclure I’art. 78 LB.

Que, par ailleurs, concernant la recevabilité, les citées alléguent que du moment que
la requérante modifiait sa demande de mesures provisionnelles en la limitant au verse-
ment de sQretés, il ne s’agirait plus, pour elle, que d’obtenir une prétention en argent ce
qui, selon les citées, reléverait de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites.

Que cette interprétation ne peut étre retenue car la requérante n’a pas retiré ses
conclusions en mesures provisionnelles mais déclaré seulement dans ses derniéres notes
de plaidoiries et conclusions qu’elle serait préte a renoncer a loctroi des mesures provi-
sionnelles requises si les citées fournissaient des stretés suflisantes, les évaluant a frs.
300000.

Qu’on ne peut tenir cette proposition que comme une conclusion subsidiaire.

Considérant que méme si la question de la compétence de autorité de céans pour
connaitre des mesures provisionnelles soilicitées en ce qui concerne Migros-Geneéve,
devait étre résolue par ’affirmative, il appert que les conditions d’obtention selon Vart. 77
LB ne sont pas remplies en Iespéce.

Que P’art.77 al.2 stipule que le requérant doit rendre vraisemblable que la partie
adverse a commis un acte contraire a la loi sur les brevets et qu’il est en conséquence
menacé d’un dommage difficilement réparable et que peuvent seules prévenir des mesures
provisionnelles.

Que, contrairement a ce qu’allégue la requérante, la vraisemblance d’une commission
d’un acte contraire a la loi sur les brevets n’apparait pas d’un examen prima facie.

Que méme si I'on retenait que le brevet Bissel (No 529547) représente un certain
progrés technique par rapport au brevet américain (No 3246360) antérieur le niveau
inventif suffisant n’apparait pas assez vraisemblable pour qu’il soit donné suite 4 la
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requéte au vu des déclarations recueillies en comparution personnelle et des piéces
produites.

Que l'idée créatrice, dans I’état de la technique, n’apparait pas en effet de prime
abord hors de portée d’un homme de métier, car il est 4 la portée de chacun de savoir
que la formation de la mousse augmente lorsqu’on utilise une éponge avec des pores plus
grands.

Que, quoiqu’il en soit d’ailleurs, la requérante n’apparait pas menacée d’un dommage
difficilement réparable autrement que par des mesures provisionnelles puisque les citées
sont I'une et I"autre des sociétés d’une surface financiére telle qu'une crainte d’insol-
vabilité de leur part est hors de cause.

Que le dommage éventuel pourrait étre apprécie pécuniairement sans grande diffi-
culté vu les indications données par les citées quant au nombre des appareils fabriqués.

Qu’en ce qui concerne les faits nouveaux invoqués par les citées et constitués par la
requéte en limitation de sa revendication qu’aurait présentée la requérante, I’autorité
de céans ne saurait les prendre en considération puisqu’aucune des piéces invogquées ne
lui ont été soumise.

Par ses motifs:

La Cour déclare irrecevable et pour le surplus mal fondée la requéte de Bissel Inc.

PaiG Art. 77 Abs. 2, Palentprozef

Die Frage der Patentnichiigkeit kann nicht aus dem Verfahren betreffend vorsorg-
liche Mafnahmen verbannt werden.

Die Beweislast fiir die Patentnichtigkeit trifft auch im Mafnahmeverfahren den
Patentgegner.

Gegebenenfalls hat der Richter ein Kurzgutachten auch zur Frage der Patentnich-
tigkeit einzuholen.

Privatgutachten sind lediglich als Partetvorbringen und nichi als Beweismitlel an-
zusehen.

Le probléme de la nullité éventuelle du brevet ne peut pas étre écarté de la procédure
en mesures provisionnelles.

Le fardeau de la preuve de la nullité du brevet incombe également en procédure en
mesures provisionnelles & celur qui attaque le brevet.

Le cas échéant, le juge doit ordonner une bréve expertise également sur la question de
la nullité du brevet.

Des expertises privées ont seulement la valeur 4’ allégués des parties et ne constituent
pas des moyens de preuve.

Beschlufl des Kassationsgerichts des Kantons Ziirich vom 21. Mai 1974
i.S. B.P. AG gegen 1. C. AG und C.W. AG.

Mit ihrer Nichtigkeitsbeschwerde vom 1. Mirz 1974 beantragt die Be-
schwerdefiihrerin, in Aufhebung des angefochtenen Beschlusses sei der
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Experte zu beauftragen, anstellc eines «Kurzgutachtens im Sinne der
Erwigungen» (gemeint der Verfiigung des Einzelrichters), d. h. eines Gut-
achtens iiber die Frage der Patentverletzung und die Frage der Patent-
nichtigkeit, ein Kurzgutachten iiber die Frage der Verletzung der Schwei-
zer Patente Nr. 469603, 515819 und 528 388 zu erstatten unter Ausschlull
der Frage der Nichtigkeit, eventuell sei dic Sache zu neuer Entscheidung
an das Obergericht zurtickzuweisen.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragen mit Beschwerdeantwort vom
5.April 1974 Abweisung der Beschwerde. Die Vorinstanz hat sich am
5.Mirz 1974 vernehmen lassen, ohne einen Antrag zu stellen.

Aus den Erwdgungen:

1. Vorab ist die von der Beschwerdefiihrerin aufgeworfene Frage der Zustdndigkeit
des Einzelrichters «zum Entscheid tiber die Patentnichtigkeit» zu behandeln. Entgegen
der Annahme der Beschwerdefiithrerin trifft es nicht zu, da3 dann, wenn der Einzel-
richter durch das einzuholende Kurzgutachten von der Nichtigkeit der Patente iiber-
zeugte wiirde, sich sein Entscheid «eher auf § 292 Ziff. 1 als auf § 292 Ziff.2 ZPO»
stiitzen mii3te. Vielmehr ginge dann sein Entscheid nicht iiber das von der Beschwer-
defithrerin selber abgesteckte Verfahrensthema hinaus: er wiirde auf Abweisung
des Maflinahmenbegehrens lauten. Damit aber wire dem Urteil des gemilB § 78
Ziff.2 GVG in der Hauptsache zustindigen Handelsgerichtes in einem allflligen
— von der Beschwerdefiihrerin einzuleitenden — Patentverletzungsprozef3 keineswegs
vorgegriffen. Fiir einen Entscheid des Einzelrichters iiber die Patentnichtigkeit ge-
stiitzt auf klares Recht bei sofort herstellbaren tatsichlichen Verhiltnissen be-
diirfte es — wollte der Einzelrichter iiberhaupt seine sachliche Zustindigkeit hiefiir be-
jahen — eines dahingehenden Begehrens der Beschwerdegegnerinnen, das gar nicht er-
hoben ist, wobei dahingestellt bleiben mag, ob dies im summarischen Verfahren im
Wege der Widerklage hitte geschehen kénnen (bejahend ZR 25 Nr.79 am Ende).

2. Die Beschwerdefithrerin bestreitet die Zuldssigkeit und Tauglichkeit der Einholung
eines Kurzgutachtens zur Frage der Patentverletzung nicht, doch sieht sie in der Aus-
dehnung des Gutachterthemas auf die Frage der Patentnichtigkeit eine Verweigerung
des rechtlichen Gehors ihr gegeniiber. Zu Unrecht. Zwar ist mit dem Obergericht und
den von ihm zitierten Autoren daran festzuhalten, daf3 die Beweislast fiir die Patent-
nichtigkeit auch im vorprozessualen MaBnahmenverfahren den Patentgegner trifft.
Anderseits ist jedoch der MaBnahmenrichter in den Mitteln, mit denen er sich die Uber-
zeugung von der Nichtigkeit des Patentes verschaffen kann, nicht stirker beschrinkt,
als dies von der Natur des summarischen Verfahrens her geboten ist. Hat der Einzel-
richter bereits ohnehin die Einholung eines Kurzgutachtens fiir nétig erachtet, um sich
itber das Vorliegen einer Patentverletzung Klarheit zu verschaffen, welches Vorgehen,
wie die Beschwerdefiihrerin zu Recht anerkennt, zulassig und zweckmiBig ist (§ 280
Abs.2 ZPO, in diesem Sinne auch Hans PETER Ming, Die vorsorglichen MalBnahmen
im Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Diss. Ziirich 1969, S.29), so durfte
er auch zur Frage der behaupteten Patentnichtigkeit sich dieses Beweismittels bedienen.

Weder der Einzelrichter noch das Obergericht haben sich mit der Auffassung, die
sich aus der von Buum/PEprAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, ITI, S.651, zitierten
Entscheidung des Zircher Handelsgerichtes vom 17.Juli 1948 (Mitteilungen der
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Schweizergruppe der internationalen Vereinigung fir gewerblichen Rechtsschutz 1948
S.136) und den von der Beschwerdefithrerin in der Rekursschrift zitierten Prijudizien
ergibt, in Widerspruch gestellt, wonach im MaBnahmenverfahren die blofe Glaub-
haftmachung der Nichtigkeit des klagerischen Patentes nicht geniige, sondern dieselbe
sich mit Sicherheit aus den Akten ergeben miisse (zuriickhaltend in dieser Beziehung
BGE 941 11). Der Einzelrichter hat sich hinsichtlich der Anforderungen an die Aussage-
kraft des Kurzgutachtens in der Frage der Patentnichtigkeit noch gar nicht festgelegt
und das Obergericht hat lediglich ausgefiihrt, wenn dem Einzelrichter die Fachkennt-
nisse zur endgiiltigen Beurteilung der Frage der Nichtigkeit des Patentes fehlten, so stehe
nichts entgegen, daf} er, «um allenfalls noch vorhandene Zweifel auszuraumen», sich
der Hilfe eines Sachverstindigen bediene. Den Begriff des «mit Sicherheit» zu erbrin-
genden Beweises so zu interpretieren, daf er im Sinne der erwahnten Entscheidung des
Handelsgerichtes vom 17. Juli 1948 «auf Grund der Rechtsschriften der Parteien (und
der damit eingereichten Akten)» erbracht sein miisse, besteht jedenfalls dann keine
Notwendigkeit, wenn es zur Abklarung der Patentverletzung ohnehin noch ergénzender
Beweisabnahme bedarf.

Der Rekurs der Beschwerdefiihrerin gegen Disp. 3 der einzelrichterlichen Verfiigung
war — weil lediglich das Verfahren betreffend, in welchem iiber die vorsorgliche MaB-
nahme zu entscheiden ist — nur unter der Voraussetzung von § 334 Ziff.3 a.E. ZPO
(Verletzung klarer ProzeBvorschriften) zuldssig (vgl. dazu Eucen WEBER, Der Rekurs
«wegen Verletzung klarer ProzeBvorschriften» im ziircherischen ZivilprozeB (§ 334
Ziff.3 a. E. ZPO), Diss. Ziirich 1956, S. [81 ff., insbes. S. 184). Diese Voraussetzung wire
u.a. dann erfiillt, wenn sich die angefochtene Verfiigung als Verweigerung des recht-
lichen Gehors darstellte oder durch deren Vollzug der Beschwerdefiihrerin ein bedeu-
tender, nicht mehr abwendbarer Nachteil drohte (ZR 68 Nr. 122 und dort zitierte Ent-
scheidungen). Unter diesem Gesichtspunkt konnten Bedenken gegen den Einbezug der
Frage der Patentnichtigkeit in das zu erstattende Kurzgutachten insofern aufkommen,
als der dafiir erforderliche Zeitaufwand geeignet wire, auch die Beurteilung der Patent-
verletzung als Voraussetzung der anbegehrten Mafnahme hinauszuschieben, wodurch
der Rechtsschutz des Patentinhabers iiber Gebiihr verzégert werden kénnte. Es be-
stehen indessen keine Anhaltspunkte dafiir, da3 die Frage der Patentnichtigkeit fir den
Gutachter erheblich schwieriger zu behandeln sein wird als diejenige nach der Patent-
verletzung. Abgesehen davon ist die mit Verfugung vom 7.November 1973 einstweilig
verfiigte MaBnahme nur gegen Sicherheitsleistung aufgehoben und die Sicherheit ge-
leistet worden; hat sich die Beschwerdefiihrerin mit dieser vorldufigen Regelung abge-
funden und ist auch die Hohe der Sicherheit vor Kassationsgericht nicht mehr streitig,
wobei iiberdies anhand der unbestrittenen Ausfithrungen im angefochtenen Entscheid
angenommen werden kann, die Sicherheitsleistung reiche bis zum Eingang des (selbst
um die Frage der Patentnichtigkeit erweiterten) Kurzgutachten aus.

Die Frage der Patentnichtigkeit kann nicht, wie die Beschwerdefiihrerin offenbar
meint, unter Vorbehalt besonderer Fille aus dem MaBnahmenverfahren verbannt wer-
den. Das wiirde eine ungerechtfertigte Bevorzugung des aus nichtigem Patent vorgehen-
den Gesuchstellers gegeniiber dem durch die Maflnahme Belasteten bedeuten. Auch die
Reaktion von Lizenznehmern auf den summarischen Entscheid, der nicht einmal unter
den ProzefBparteien die Patentnichtigkeit abschlieBend beurteilt, kann fiir die Frage der
Erheblichkeit der auf diese Frage beziiglichen Einwendung im MalBnahmenverfahren
nicht von Bedeutung sein.

3. ...
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PatG Art. 97

Art. 97 PatG ermdchtigt die Priifungsstelle (Art. 89 PatG ) nur insoweit zur Ju-
riickweisung des Patentgesuchs, als es der amtlichen Vorprijfung unterstellt ist.

L’art. 97 LBI n’autorise Iexaminateur (art.89 LBI) d rejeter la demande de
brevet que dans la mesure ot elle est assujettie d Uexamen préalable.

PMMBI 1974 1 68, Auszug aus dem Entscheid der I1. Beschwerdeabtei-
lung vom 15. Dezember 1971 i.S. Alduc gegen den Entscheid der Vor-
prifungssektion IT.

PatG Art. 103 Abs. 2, BVV Art. 16 Abs.2

Im Rahmen des Bundeszivilprozesses kinnen Patentanwdlte und thre Filfspersonen
vom Rickter unter bestimmten Voraussetzungen vom Seugnis befreit werden.

Im Rahmen des Bundesverwaltungsverfahrens, insbesondere auch gegeniiber dem
Amt, sind die Patentanwdlte und ihre Hilfspersonen von Gesetzes wegen vom L eug-
nis befreil.

Dem Leugnisverwergerungsrecht entspricht die — im Auftrag begriindete — Pflickt
zur beruflichen Verschwiegenheit.

Dans le cadre de la procédure civile fédérale, les agents de brevets et leurs auxiliaires
ne peuvent étre dispensés du devoir de témoigner qu’en vertu d’une autorisation spé-
ctale du juge délivré sous certaines conditions.

Dans le cadre de la procédure administrative fédérale, et notamment dans leurs
relations avec le Bureau, les agents de brevets et leurs auxiliaires sont dispensés par
la loi du devoir de témoigner.

Au droit de refuser de témoigner correspond le devoir — découlant du contrat de
mandat — de respecter le secret professionnel.

PMMBI 1974 T 551., Auskunft des Amtes vom 20. Mai 1974.

PatG Art. 103, 106 und 107, PatV II Ast. 27 Abs. 4

Im Hinblick auf Art.52 VwG in Verbindung mit Art.66 Abs.3 PatV 2 gerade
noch ausreichende Begriindung.

Wegen des grofien Aufwandes einerseits und dem geringen Beweiswert andererseits
sollen Vergleichsversuche nur dann angeordnet werden,

— wenn die Prijfungsstelle an den vom Patentbewerber behaupteten Vorterlen Swei-
Sel hegt, die sie zu begriinden vermag, und es dem Patentbewerber nicht gelingt,
diese Sweifel auf andere Weise zu entkrifien;

— oder ausnahmsweise, wenn der Patentbewerber gegeniiber konkreten Entgegen-
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haltungen der Priifungsstelle, die die Uberlegenheit der beanspruchten Lisung offen-
sichtlich in Frage stellen, Vorteile behaupiet, die er nur durch Vergleichsversuche
glaubhaft zu machen vermag.

Wurde die Patentwiirdigkeit von der Priifungsstelle fiir einen Teil der beanspruch-
ten Erfindung anerkanni und dem Patentbewerber zum Nachweis der Patentwiirdig-
ket eines weiteren Teils dieser Erfindung eine neue Frist eingerdumt, mit der An-
drohung, nach Ablauf dieser Frist nach Lage der Akten zu entscheiden, so hat der
Patentbewerber nicht mit der totalen Quriickweisung der Anmeldung zu rechnen,
wenn es thm nicht gelingt, die Patentwiirdigkeit dieses weiteren Teils nachzu-
wetsen.

Am Grundsatz, daf nach einer tedlweisen Quriickweisung keine weifel dariiber
bestehen diirfen, welche Anspriiche oder Teile von Anspriichen vom Verfahren aus-
geschlossen und welche verblieben sind, ist festzuhalten; dies trifft zu, wenn das im
Oberbegriff des Patentanspruchs genannie allgemeine Verfahren auf eine in der
Beschretbung ausdriicklich erwdhnte, allein als erfinderisch beurteilte besondere
Verfahrensart eingeschrinkt wird.

Die Quriickweisung auch des als patentwiirdig anerkannten Teils widerspricht dem
Grundsatz der Verhilinismafigkeit der Sanktion und dem im Recht allgemein
geltenden Prinzip, Schutzwiirdigem den Schutz nicht unndtig zu versagen.

Die Vorlage eines eingeschrinkten Patentanspruchs im Beschwerdeverfahren ist
zuldssig, wenn sie keine Nachholung einer vor der Vorinstanz versdumten Handlung
darstellt bzw. vor der Quriickweisung kein geniigender Anlaff dazu bestand und
wenn die Einschrinkung gegeniiber dem bisherigen Begehren kein Aliud, sondern
ein eindeutiges Minus darstells.

Motivation @ peine suffisante eu égard a Uart.52 LPA mis en relation avec
Part.66 al.3 OBI 2.

Vu leur codt élevé d’une part, leur valeur probatoire limitée d’autre part, il 'y a lieu
de prescrive des essais comparatifs que

— lorsque ’examinateur a des doutes, qu’il est en mesure de motiver, quant aux
avantages que le déposant atiribue d I’invention et que celui-ci n’est pas parvenu d
dissiper ces doutes d’une autre maniére;

— ou exceptionnellement, lorsque, par rapport & des antériorités déterminées opposées
par Uexaminateur et qui mettent visiblement en question la supériorité de la solution
revendiquée, le déposant prétend obtenir des avantages qui ne peuvent éire rendus
vraisemblables qu’en s’appuyant sur des essais comparatyfs.

Lorsque ’examinateur a reconnu la brevetabilité d’une partie de I’invention reven-
diquée et qu’il a accordé au déposant un délai supplémentaire pour prouver la
brevetabilité d’une autre partie de cette invention en mentionnant que, ce délai écoulé,
il prendrait une décision fondée sur I’ état du dossier, le déposant ne doit pas s’ attendre
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& un rejet total de la demande au cas ot il ne réussirait pas & prouver la brevetabilité
de cette autre partze.

1l faut s’en tenir au principe selon lequel, aprés un rejet partiel, aucun doute ne dott
exister au sujet des revendications ou parties de revendications qui sont exclues de la
procédure et de celles qui subsistent; tel est le cas lorsque le procédé désigné d’une
maniére générale dans le préambule de la revendication est limité 4 un genre parti-
culier de procédé, mentionné expressément dans la description et seul jugé inventif.
Rejeter également la partie de la revendication reconnue brevetable contredit le
principe de la proportionnalité de la sanction et le principe juridique généralement
admis selon lequel il ne faut pas sans raison refuser la protection @ ce qui en est
digne.

La production, pendant la procédure de recours, d’une revendication limitée est
recevable, lorsqu’elle ne constitue pas exécution d’un acte omis devant la premiére
instance ou qu’il n’y avait pas de motif suffisant pour y procéder avant le rejet, et
lorsque, comparée aux conclusions antérieures, la limitation ne constitue pas un
alliud mais un minus manifeste.

PMMBI 1974 I 5711, Entscheid der I. Beschwerdeabteilung vom 16. Au-
gust 1974 1.S. GAF gegen den Entscheid der Vorprifungssektion I.

Patentprozef (iircher KPO § 129)

Wird vom Kliger die Jweigniederlassung einer juristischen Person als beklagte
Partei bezeichnet, so ist das vom Richter von Amtes wegen zu verbessern und als
Partet des Stammbhaus zu bezeichnen, es sei denn, der Kldger erkidre ausdriicklich,
dafi sich seine Klage nicht gegen das Stammhaus richte.

Lorsque le demandeur désigne comme partie défenderesse la succursale d’une personne
morale, le juge doit d’office rectifier et désigner comme partie I’établissement prin-
ctpal, sauf si le demandeur déclare expressément que son action ne vise pas I’élablis-
sement principal.

SJZ 71 (1969 99f., Beschluf} des Kassationsgerichts des Kantons Ziirich
vom 21. August 1974 1.S. M.M.M. Co. gegen N. Co.

Das Begehren einer ausldndischen Firma um ErlaB vorsorglicher MaBnahmen zur
Verhinderung einer Patentverletzung wurde vom Einzelrichter im summarischen Ver-
fahren des Bezirkes Ziirich und auf Rekurs der Kligerin hin auch vom Obergericht ab-
gewiesen, von letzterem wegen fehlender Passivlegitimation der Beklagten. Die Nichtig-
keitsbeschwerde der Klagerin wurde vom Kassationsgericht gutgeheiBen und zur Begriin-
dung ausgefiihrt:

In der angefochtenen Entscheidung wird ausgefiihrt, nach den Akten sei der Vertrieb
der streitigen Reinigungsscheiben auBerhalb der Vereinigten Staaten ausschlieBlich Auf-
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gabe der am Stammsitz der X Company in Worcester, USA, titigen X International Inc.
Die Beschwerdefithrerin habe daher nicht diejenige Gesellschaft ins Recht gefaft,
welche fiir die beanstandete Einfithrung der streitigen Produkte in die Schweiz verant-
wortlich sei. Anders wire es nur, wenn die Beschwerdefiihrerin ihr Begehren auch oder
allein gegen das Stammbhaus der X Company in Worcester gerichtet hitte, deren um-
fassender Verantwortung auch die Tatigkeit der X International Inc. unterstehe.

Mit der Beschwerde wird unter Anrufung des Nichtigkeitsgrundes von § 344 Ziff.9
ZPO geltend gemacht, es sei schon im Verfahren vor dem Einzelrichter bekannt ge-
wesen, dafl die im Rubrum der Klage genannte Zweigniederlassung der X Company in
Troy keine selbstindige rechtliche Existenz habe. Es kénne daher kein Zweifel daran
bestehen, daf3 die Beschwerdefiihrerin die X Company habe ins Rechts fassen wollen
und ins Recht gefa3t habe. Sie habe das im erstinstanzlichen Verfahren auch mehrfach
zum Ausdruck gebracht. Trotz mangelhafter Bezeichnung der Beklagten seien denn
auch Klageschrift und Vorladung der X Company in Worcester zugegangen, und diese
habe sich gegen die Klage verteidigt.

Die Beschwerdefiihrerin hat in ihrer Eingabe vom 2. April 1973 an den Einzelrichter
selber festgestellt, daB3 die X Company die frither selbstindige Y-Z-Company durch
Fusion itbernommen habe und daB die Y-Z-Abteilung («Division») heute ein Teil der
X Company selbst sei. Sie hat im Anschlufl daran ausgefiihrt: «DaB die beklagte
X Company Scheuervliese in die Schweiz liefert, hat sie durch Eingabe ihres Anwaltes
vom 31. Januar 1973 ausdriicklich anerkannt». Sie hat sodann in der miindlichen Replik
vom 15.Mai 1973 nochmals geltend gemacht, es sei anerkannt, da3 die X Company,
«die Firma, die jetzt Beklagte ist», in die Schweiz liefere. Es kann unter diesen Um-
stinden entgegen der in der Beschwerdeantwort vertretenen Auffassung nicht gesagt
werden, die Beschwerdefiihrerin habe im Verfahren vor dem Einzelrichter ausdriicklich
erklirt, ihr Begehren richte sich nicht gegen die X Company, Worcester, sondern aus-
schlieBlich gegen X Company, Y-Z-Division, Troy.

Richtig ist nur, daB sie in schwer verstindlicher Weise an der letzteren Parteibezeich-
nung festhalten wollte. Daraus darf aber nicht geschlossen werden, sie habe gegen einenach
ihrer eigenen Auffassung nicht existierende juristische Person klagen wollen. Wie das
Bundesgericht entschieden hat, ist es selbstverstandlich, dafl unter der als Partei be-
zeichneten Verwaltungsabteilung eines Gemeinwesens das Gemeinwesen selbst zu ver-
stehen ist (BGE 41 III 171; LeucH, N 2 zu Art. 157 der Berner ZPO). Es kann nichts
anderes gelten, wenn wie hier die unselbstindige Abteilung einer juristischen Person des
Privatrechts als Partei bezeichnet wird. Es wire ein iiberspitzter Formalismus, eine, z.B.
gegen die Schweizerische Bankgesellschaft, Filiale Oerlikon, gerichtete Klage abzuwei-
sen mit der Begriindung, sie hitte gegen den Hauptsitz gerichtet werden miissen. Es
handelt sich vielmehr in solchen Fillen um eine fehlerhafte Parteibezeichnung, die iiber
die Identitdt der Partei keine Zweifel aufkommen 148t, und die daher gemd8 § 129 ZPO
von Amtes wegen zu verbessern ist (vgl. auch § 180 GVG iiber die Berichtigung irriger
Benennungen der Parteien in Urteilen). Schon der Einzelrichter hitte als beklagte Partei
die X Company in Worcester von Amtes wegen bezeichnen sollen. Es ist diese Berichti-
gung nunmehr im Rubrum der vorliegenden Entscheidung nachzuholen.

Damit, daB3 das Obergericht aufgrund einer unhaltbaren Auslegung der Parteibe-
zeichnung zur Abweisung der Klage gelangte, hat es der Beschwerdefiihrerin das recht-
liche Gehor verweigert (§ 344 Ziff.6 ZPO). DaB sie sich unzutreffend auf den Nichtig-
keitsgrund der Verletzung klaren Rechtes berufen hat, kann ihr nicht schaden. Es ist
Sache des Kassationsgerichtes, den beanstandeten Sachverhalt unter die zutreffende
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Ziffer des § 344 ZPO zu subsumieren. Die Beschwerde ist gutzuheiBlen und die ange-
fochtene Entscheidung aufzuheben. Die Sache ist zu neuer Entscheidung iiber den
Rekurs der Beschwerdefiihrerin an das Obergericht zuriickzuweisen.

II. Muster- und Modellrecht

MMG Art.2 und 17 Abs.2 und 3

Der Versuch, einen zundchst offen cingereichien, aber vom Amt als unzulissig
zuriickgewtesenen Gegenstand nachtrdglich verschlossen zu hinterlegen, stelll einen
offenbaren Rechtsmiffbrauch tm Sinne von Art.2 Abs.2 LGB dar, den das Amt
nicht hinzunehmen braucht.

Eine Qeichnung erfillt den gesetzlichen Begriff des Musters nicht, wenn sie weder
geeignet noch dazu bestimmt ist, bei der gewerblichen Herstellung eines Gegen-
standes als Vorbild zu dienen.

Tenter de déposer sous pli cacheté un objet qui a préalablement été présenté & décou-
vert mais rejeté par le Bureau comme trrecevable, constitue un abus manifeste de
droit, au sens de lart.2 al.2 CCS, abus que le Bureau n’a pas a tolérer.

Un dessin ne remplit pas les conditions légales lorsqu’il n’est ni propre ni destiné d
servir de type pour la production industrielle d’un objet.

BGE 99 Ib 343 ff., PMMBI 1974 1 37 f., JT 1974 I 552 und GRUR Int.
1974, 333 f., Urteil der 1. Zivilabteilung vom 27. November 1973 i.S.
Schweiz. Landesverband fiir Leibestibungen gegen das Amt.

A. Der Schweizerische Landesverband fiir Leibestibungen ersuchte das
Eidg. Amt fiir geistiges Eigentum am 16. April 1973 um offene Hinterle-
gung eines Modells, das aus einer graphischen Zeichnung besteht und vom
Verband als «Sport fiir alle - Figur » ausgegeben wurde. Das Amt ant-
wortete am 24. April, die hinterlegte Zeichnung kénne nicht als Vorlage
fiir die gewerbliche Herstellung eines bestimmten Gegenstandes im Sinne
des MMG betrachtet werden; sie sei vielmehr als Motiv auf irgendeinem
Gegenstand gedacht, dessen Gestaltung noch offen sei. Das Gesuch miisse
daher gemaB Art. 14 Abs.2 MMV zurtickgewiesen werden, wenn es nicht
inner 30 Tagen zuriickgezogen oder gedndert werde.

Am 16.Mai 1973 stellte der Verband cin neues Gesuch. Er verlangte
die verschlossene Hinterlegung eines Musters, das in einem versiegelten
Umschlag beigelegt und als «Symbolfigur Sport fiir alle » bezeichnet
wurde. Das Amt wies das Gesuch mit Verfiigung vom 26. Juni 1973 zu-
riick, weil die hinterlegte Symbolfigur den Schutz des MMG nicht genie-
Ben koénne.



— 64—

B. Gegen diese Verfiigung fithrt der Verband Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde mit dem Antrag, sie aufzuheben und das Amt anzuweisen, das
mit Gesuch vom 16. Mai hinterlegte Muster, das ein Vobild fiir die Herstel-
lung von Symbolfiguren «Sport fiir alle » enthalte, im Register einzutra-
gen.

Das Eidg. Amt fiir geistiges Eigentum beantragt, die Beschwerde abzu-
weilsen.

Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

1. Die grundsitzliche Frage, ob das Amt iiberhaupt befugt sei, einem verschlossen
hinterlegten Gegenstand den Musterschutz zu verweigern, weil der Gegenstand kein ge-
werbliches Muster im Sinne des Gesetzes sei, wird in der Beschwerde nicht aufgeworfen,
in der Beschwerdeantwort aber einldBlich erértert. Sie ist vom Bundesgericht von Amtes
wegen zu priifen.

Das Amt fithrt zu dieser I'rage insbesondere aus, gemif3 Art. 17 Abs.2 MMG habe es
offen hinterlegte Gegenstinde, die als Muster oder Modelle im Sinne des Gesetzes auBBer
Betracht fielen, zuriickzuweisen. Dazu sei es auch verpflichtet, wenn eine Hinterlegung
unter versiegeltem Umschlag spitestens nach Ablauf der ersten Schutzdauer von finf
Jahren in eine offene umgewandelt werde (Art.9 Abs. 1, Art.17 Abs.3 MMG) und das
angebliche Muster oder Modell sich dann als unzulissig erweise. Dies konne das Amt in
der Regel erst bei Offnung der versiegelten Hinterlegung feststellen., Davon gehe auch
das Gesetz aus, das aber einem Hinterleger sicher nicht wihrend fiinf Jahren ein Schein-
recht fiir einen Gegenstand einrdumen wolle, der seiner Natur nach vom Gesetz iiber-
haupt nicht erfaBlt werde. Darauf liefe aber das zweite Gesuch des Beschwerdefiithrers
hinaus, wenn er auf Weigerung des Amtes hin die offene Hinterlegung in eine ver-
schlossene umwandeln diirfte, um der Riickweisung des ersten Gesuches zu entgehen.
Ein solches Vorgehen sei miBlbrauchlich und verdiene wegen seiner Folgen keinen
Rechtsschutz. Der Beschwerdefiithrer wolle das von thm beanspruchte Scheinrecht in
Lizenz beniitzen lassen; eine Pflicht des Amtes, dies wihrend finf Jahren zu dulden,
wiirde sich aber zum Nachteil der Lizenznehmer auswirken, kénne folglich vom Gesetz-
geber nicht gewollt sein. Nach dem Gegenstand des zweiten Gesuches und dem Begleit-
schreiben des Beschwerdefiihrers vom 16. Mai 1973 habe das Amt annehmen miissen,
daB die verschlossen hinterlegte Figur mit der vordem offen eingereichten Zeichnung
identisch sei, was der Beschwerdefiihrer iibrigens zugebe. Art. 17 MMG regle Fille wie
den vorliegenden, wo das Amt vom unzulidssigen Inhalt einer versiegelten Hinterlegung
ausnahmsweise schon zur Zeit des Gesuches Kenntnis erhalten habe freilich nicht,
weise insofern also eine Liicke auf.

Von einer echten Liicke des Gesetzes kann indes nicht die Rede sein. Die Méglichkeit,
ein Muster oder Modell verschlossen zu hinterlegen, sah das MMG schon in der Fassung
von 1888 vor. Nach der Entstehungsgeschichte dachte man dabei vor allem an Textil-
muster, an deren Geheimhaltung Fabrikanten und Modeschépfer interessiert sind, um
ihre vorzeitige Bekanntmachung zu verhindern und sie vor Nachahmung zu schiitzen.
Von der versiegelten Hinterlegung sollten aber auch andere Interessenten Gebrauch
machen kénnen (vgl. Botschaft des Bundesrates in BBl 1888 I S.653 fI. insbes. S.658/9) ;
sie wird im Gesetz denn auch blof3 der Gréf8e und dem Gewicht, nicht aber der Sache
nach beschrinkt (Art.7 Abs.2 und Art.9 MMG). Indem der Gesetzgeber die ver-
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schlossene Hinterlegung frei zulieB, fand er sich mit der Gefahr ab, da3 diese Art der
Hinterlegung unter Umstinden miflbraucht wird und der Hinterleger auch Schein-
rechte mit Schutzwirkung erlangen kann. Eine Folge davon ist, dal} das Gesetz die Befug-
nis des Amtes, unzuldssige Muster oder Modelle gema Art. 17 Abs.2 und 3 zuriickzu-
weisen, auf solche Gegenstande beschriankt, die offen eingereicht werden oder erst bei
Offnung einer versiegelten Hinterlegung auf ihre Zulissigkeit gepriift werden kénnen.

Wenn das Amt einem verdeckten RechtsmiBlbrauch nicht begegnen kann, heilit das
jedoch nicht, daB es auch einen offenbaren hinnehmen miisse. Ein solcher liegt vor, wenn
ein Gesuchsteller einen zunichst offen eingereichten, aber vom Amt als unzuldssig
zuriickgewiesenen Gegenstand nachtriaglich verschlossen hinterlegen will. Der Gesuch-
steller konnte den Zweck der Riickweisung nach Belieben vereiteln, wenn das Amt sich
diesfalls mit der verschlossenen Hinterlegung abfinden miilte; es hélt ein solches Vor-
gehen mit Recht fir miBbrauchlich im Sinne von Art.2 Abs.2 ZGB.

Im vorliegenden Fall kann sich somit bloB fragen, ob die vom Beschwerdefiihrer ver-
schlossen hinterlegte «Symbolfigur Sport fiir alle» mit der zuvor offen eingereichten
«Sport fir alle — Figur» tibereinstimmte. Dies multe das Amt nach den Unterlagen
ernsthaft vermuten. Die Vermutung wird bestitigt durch die vom Beschwerdefiihrer
unterbreiteten Belege, insbesondere durch den Vergleich zwischen der als «Sportli»
bezeichneten neuen Symbolfigur und der zuerst eingereichten Figur. Der Beschwerde-
fithrer versucht die vom Amt unverkennbar vorausgesetzte Ubereinstimmung denn auch
nicht zu widerlegen.

2. Nach Art.2 MMG ist unter einem Muster oder Modell im Sinne des Gesetzes eine
dulere Formgebung zu verstehen, die bel der gewerblichen Herstellung eines Gegen-
standes als Vorbild dienen soll. Das Bundesgericht fithrte dazu im Entscheid 95 II 472,
auf den der Beschwerdefiithrer sich beruft, insbesondere aus, die Formgebung miisse ein
MindestmaB an geistigem Aufwand erkennen lassen und dem Gegenstand gegeben wer-
den, um den Geschmack, den Sinn fiir das Schéne anzusprechen. Ob die vom Beschwer-
defiihrer hinterlegte Symbolfigur diesen Anforderungen entspricht, kann offen bleiben,
wenn anzunchmen ist, dal} sie nicht als Vorbild fir die gewerbliche Herstellung eines
Gegenstandes dient und dienen kann.

Die hinterlegte Symbolfigur ist eine Zeichnung. Der Beschwerdefithrer will nach
eigenen Angaben Handels- und Gewerbebetrieben die Lizenz erteilen, die Figur «fir
die Herstellung verschiedenartiger Gegenstidnde» (z. B. Schliisselanhidnger, Schreibtisch-
figuren, Puppen und Miinzen) oder als «Aufdruck auf Leibchen usw.» zu beniitzen.
Er mochte die Figur zudem, wie aus den Akten erhellt, in Abwandlungen zur Illustra-
tion von Texten verwenden lassen, die sich mit Sport befassen.. Damit gibt er zu, dal3
das Muster entgegen dem Beschwerdeantrag nicht als Vorbild fiir die Herstellung von
Symbolfiguren «Sport fiir alle» gedacht ist. Aus seinen Ausfithrungen ergibt sich viel-
mehr, daf die gewerblich herzustellenden Gegenstinde entweder in ihrer vom Muster
vollig unabhingigen Eigengestalt lediglich mit der hinterlegten Figur zu versehen sind
oder im flichigen Muster iiberhaupt kein Vorbild finden. Beides widerspricht der gesetz-
lichen Umschreibung des Musters in Art.2 MMG; es vertrigt sich zudem weder mit
Art.15 Abs.2 Zifl. 1 und 19 MMG noch mit Art.6 MMV. Von der hinterlegten Figur
1Bt sich auch nicht sagen, dal3 die Form erst an dem nach dem Muster geschaffenen
Gegenstand zur Geltung komme, wie der Beschwerdefiithrer unter Berufung auf TrRoLLER
(Immaterialgiiterrecht Bd.T 2. Aufl. S.516) anzunchmen scheint.

DaB das Muster oder Modell eine geistige, «nicht an eine einmalige Materialisation»
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gebundene Sache ist, wie der Beschwerdefithrer unter Hinweis auf TrRoLLER (a.a.O.
S.517) einwendet, hilft ihm nicht. TROLLER sieht das Geistige in der zum Wesensmerk-
mal erhobenen Zweckbestimmung: Das Muster oder Modell soll bei der Herstellung
eines Gegenstandes als Vorbild dienen, darf seine wesentlichen Ziige aber nicht der
physischen Bearbeitung des Materials, in dem es geformt wurde, verdanken. Er verkennt
deswegen jedoch nicht, daB das Muster oder Modell «zur sinnlich wahrnehmbaren
Existenz gebracht werden», «als fertige Form erkennbar sein» muB3. Damit stimmt tiber-
ein, daB er an anderer Stelle (a.a.O. S.516), die vom Beschwerdefiihrer unvollstindig
zitiert wird, die ZuBBere Formgebung im Sinne von Art.2 MMG nicht bloB abstrakt als
«visuell wahrnehmbare Form» auffaf3t, sondern zugleich konkret als «durch die Ver-
wendung von mindestens zwel Linien oder Flichen entstandenes graphisches Gebilde
im weitesten Sinne» oder als «dreidimensionale Form, Raumform» versteht. Auch nach
der deutschen Lehre gehort die Korperlichkeit zum Wesen des Musters, gleichviel ob es
plastisch oder flichig ist (FUurLER, Geschmacksmustergesetz, 3. Aufl. $.82).

Aus der franzésischen Fassung des Art.2 MMG kann der Beschwerdefiihrer nichts zu
seinen Gunsten ableiten. Der dort verwendete Ausdruck «dessin» hat, gleich wie im
Titel des Gesetzes, den Sinn von « Muster», nicht die viel engere Bedeutung von « Zeich-
nung». Sonst wiirde der sachliche Geltungsbereich des Gesetzes erheblich eingeschrinkt,
was seinem Sinn und Zweck widerspriche. Freilich kann ein Muster auch in Form einer
Zeichnung hinterlegt werden (Art.15 Abs.2 Ziff.1 MMG und Art.3 Abs.1 MMV).
Aber auch diesfalls mufB3 das Muster den gesetzlichen Erfordernissen geniigen; es mul3
aus der Zeichnung also insbesondere hervorgehen, welchem Gegenstand sie bei der Her-
stellung als Vorbild dienen soll. Das ist bei der umstrittenen Symbolfigur des Beschwerde-
fithrers nicht der Fall. Sie wurde geschaffen, um fiir eine Sparte der vom Beschwerde-
fithrer entfalteten Vereinstitigkeit zu werben. Die ideellen Ziele, die mit ihrer Hinter-
legung verfolgt werden, decken sich mit dem Zweck der Werbung. Als duflere Form-
gebung ist die Figur weder geeignet noch dazu bestimmt, Vorbild eines Gegenstandes
zu sein, der gewerblich hergestellt wird.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

MMG Art. 28 Abs. I und 53 Abs. 1, Musterprozef (Aargau )

Fiir den Erlaf vorsorglicher Verfiigungen vor Eintritt der Rechishingigkeit der
Hauptklage sind im Kanton Aargau sowohl der Handelsgerichisprdsident als auch
die Bezirksgerichisprdsidenten zustindig.

En Argovie, tant le président du tribunal de commerce que les présidents des tribu-
naux de district sont compétents pour accorder des mesures provisionnelles avant
Uintroduction de la demande principale.

Erkenntnis der Zivilkammer des Obergerichts des Kantons Aargau vom
4.Juli 1974 i.S. R.K. AG gegen R. AG.
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Aus den Erwigungen:

1. Der Einwand des Beklagten, daB sich schon aus dem Wortlaut der §§ 19 und 49
HGO die ausschlieBliche Zustandigkeit des Handelsgerichtsprisidenten zum Erlaf3 vor-
sorglicher Maflnahmen in handelsgerichtlichen Streitigkeiten ergebe und eine andere
Zustandigkeitsordnung bundesrechtswidrig sei, trifft sicherlich nicht in der behaupteten
Eindeutigkeit zu. In Literatur und Rechtssprechung ist die Zustdndigkeit des Bezirks-
gerichtsprisidenten zum Erlal3 vorsorglicher Mallnahmen vor Eintritt der Rechts-
hingigkeit der Streitsache beim hiefiir zustindigen Handelsgericht stets unbestritten
geblieben (VJS 1901 S.138; 1904 S.74; 1923 S.156; AGVE 1963 S.76/77; MEenc, Die
vorsorgliche Verfiigung nach aargauischer ZivilprozeB3- und Handelsgerichtsordnung,
S.6911). Die Zustandigkeit des Handelsprisidenten zum ErlaB3 solcher MaBnahmen
war gestiitzt auf §§ 19 und 49 HGO nur fir den Fall bejaht worden, dal3 der
Streit in der Hauptsache bereits vor diesem Gericht anhingig war (V]S 1901
S.75). Mit Entscheid vom 23.Juli 1962 (AGVE 1963 S.76/77) wurde diese Praxis
insofern gedndert, als der Handelsgerichtspriasident auch als zum ErlaB vorsorg-
licher Verfigungen vor Eintritt der Rechtshingigkeit der Hauptklage bei diesem Gericht
zustandig erklirt wurde; dies auf Grund der zweckméBigkeitsbezogenen Erwigung, daf
es wenig sinnvoll sei, auf ein beim Handelsgerichtspréasidenten vor Eintritt der Rechts-
hingigkeit der Hauptklage eingebrachtes Gesuch um Erlaf3 vorsorglicher Mafinahmen
nicht einzutreten und den Gesuchsteller zunédchst an einen mit der Hauptsache ohnehin
nicht befafiten Richter zu verweisen (a.a.O. S.77). Dieser praxisindernde Entscheid,
der einen patentrechtlichen Streit betraf und 1969 in einem andern Streitfall bestitigt
wurde (Urteil vom 21. Oktober 1969 i.S. P. Automaten A.-G./I.A.), beschlidgt und be-
jaht sonach nur die Frage der Zustidndigkeit des Handelsgerichtsprisidenten zum Erlaf3
vorsorglicher Verfiigungen vor Eintritt der Rechtshingigkeit der Hauptklage, ohne
jedoch diese Zustidndigkeit in bezug auf den Bezirksgerichtsprasidenten auszuschlieBen.
Eine solche Ausschluf3praxis ist denn auch vom Handelsgericht nicht eingeleitet worden
(MEeNg, a.a.0. S.74).

2. Zu priifen bleibt deshalb, ob die Kompetenz sowohl des Handels- wie des Bezirks-
gerichtsprésidenten zum Erlaf vorsorglicher Verfiigungen vor Eintritt der Rechtshingig-
keit der Hauptklage bei dem hiefiir zustdndigen Handelsgericht vor dem Gesetz stand
hilt oder dem Bundesrecht zuwiderlduft, wie dies die Beklagte geltend macht.

a) Abzustellen ist im vorliegenden Fall auf das Bundesgesetz betreffend die gewerb-
lichen Muster und Modelle vom 31.Mairz 1900 (MMG). Nach Art.28 MMG haben die
gemill Art.31 Abs.] MMG vom Kanton zu bestimmenden « Gerichte auf Grund er-
folgter Zivil- oder Strafklage die als nétig erachteten vorsorglichen Verfiigungen zu
treffen». Diese Bestimmung regelt nach ihrem einschligigen Wortlaut nur den Fall vor-
sorglicher MalBnahmen nach Eintritt der Rechtshingigkeit des Hauptprozesses. Da aber
das MMG den Erlaf3 vorsorglicher MaBnahmen vor Eintritt der Rechtshingigkeit des
Hauptprozesses nicht ausdriicklich ausschlieSt und zudem unter Vorbehalt des kanto-
nalen ProzeBrechts gilt (Art.64 BV), ist zur Regelung dieser vorsorglichen Verfiigungen
allein das kantonale ProzeBrecht mafigebend mit der Folge, daB3 die sich danach er-
gebende Zustdndigkeitsordnung Bundesrecht (das MMG) nicht verletzen kann.

b) Das kantonale ProzeBrecht sieht in §245 Ziff. 2 ZPO vorsorgliche MaBnahmen vor
Eintritt der Rechtshingigkeit des Hauptprozesses zur Gewéhrleistung eines wirksamen
und vorlidufigen Rechtsschutzes vor und erklirt in § 246 Abs.1 ZPO den Bezirksgerichts-
prasidenten als hiefiir zustdndig. An dieser Zustandigkeitsregelung dndert nichts, wenn



nach neuerer Praxis aus ZweckmaBigkeitsgriinden auch die Zustandigkeit des Handels-
gerichtsprisidenten bejaht wird, Das kantonale ProzeBrecht schlieBt die Zustandigkeit
zweier Gerichtsstellen nicht aus, sondern sieht gegenteils in § 246 Abs. 2 Satz 2 ZPO eine
solche doppelspurige Zustidndigkeit zumindest ausnahmsweise fiir dringende Fille sogar
selber vor, indem gemaf3 dieser Bestimmung der Bezirksgerichtsprisident am Ort der
gelegenen Sache und damit auch dort vorsorgliche Mafinahmen treffen kann, wo ihm
die sachliche Zustdndigkeit fiir den Hauptstreit jedenfalis fehlt (ErcHENBERGER, Beitrige
zum Aargauischen ZivilprozeBrecht, S.221/2). Vor Eintritt der Rechtshingigkeit eines
Streitfalles beim Handelsgericht wire es daher unter der Voraussetzung des § 246 Abs.2
Satz 2 ZPO stets moglich, beim — fiir die Hauptsache nicht zustindigen — Prisidenten
des Bezirksgerichts am Ort der gelegenen Sache eine vorsorgliche Verfiigung zu er-
wirken.

Eine doppelspurige Zustandigkeit sieht im tibrigen z.B. auch das luzcrnische Zivil-
prozeBrecht vor. Dort gilt die Regelung, daB der Gerichtsprisident vor Eintritt der
Rechtshingigkeit der Streitsache beim ProzeBgericht zum Erlaf3 einstweiliger Verfiigun-
gen zustidndig ist und der Gesuchsteller nach Eintritt dieser Rechtshangigkeit wahlweise
den Gerichtsprisidenten oder das ProzeBgericht um Anordnung der entsprechenden
einstweiligen Verfiigung angehen kann (Entscheidungen des Obergerichts des Kantons
Luzern, 1956 Nr.427).

¢) Mit dem vorinstanzlichen Richter ist daher festzustellen, daB3 im vorliegenden Fall
die Zustindigkeit des Prisidenten des Bezirksgerichts gegeben ist, nicht zuletzt auch
deswegen, weil es dem Zweck der vorsorglichen MaBnahme, ein rasches Einschreiten zur
Gewidhrung eines vorldufigen Schutzes des Gesuchstellers zu ermdglichen, nicht ent-
sprechen wiirde, wenn der Schutzsuchende an einen andern Richter verwiesen wiirde.

4. ...

IT1. Markenrecht

MSchG Art. 5 Abs. 2, Art.8 Abs.2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2

Das Amt hat eine Marke auch bei Erneuerung auf ithre Juldssigkeit hin zu priifen.
Stellt sich dabei heraus, daf sie zu Unrecht eingetragen oder schutzunfihig gewor-
den ist, so darf sie nicht erneuert werden.

Das Zeichen « 61 » ist als Gemeingut anzusehen und hétte deshalb wegen mangeln-
der Unterscheidungskraft nicht als Marke eingetragen werden diirfen. Die beste-
hende Eintragung darf daher nur erneuert werden, wenn sich die Zahl « 61» fir
Waren aus Betrieben der Inhaberin in der Schweiz als Individualzeichen durchge-
setzt hat.

Hat die Zahl blof} die Bedeutung einer Sortenangabe, so kann sie keine Verkehrs-
geltung erlangen.

Wer aus der Verkehrsgeltung Rechte ableiten will, hat sie nachzuweisen.

Le bureau doit examiner la licéité d’une marque également lors du renouvellement;
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Sil se révéle qu’elle fut enregistrée @ tort ou qu’elle n’est plus protégeable, son
enregistrement ne doit pas étre renouvelé.

Le signe « 61 » appartient au domaine public et dés lors, manquant de force distinc-
tive, il n’aurait pas dii étre enregistré comme marque. L enregistrement existant ne
peut donc étre renouvelé que si le nombre « 61 » s’est imposé en Suisse comme signe
distinctif des marchandises de la titulaire.

ST ce nombre n’est qu’une désignation de types ou de sortes de marchandises, il ne
peut pas s’imposer dans les affaires.

Celui qui veut tirer un droit de ce qu’une désignation s’est imposée dans les affaires
dott prouver ce fait.

PMMBI 1975 I 9f., Urteil der 1. Zivilabteilung des Schweizerischen
Bundesgerichts vom 12. November 1974 1. S. Parker Pen Company gegen
das Amt.

Aus den Erwdgungen:

1. Die Beschwerdefiihrerin anerkennt ausdriicklich, daf3 das Amt sich an Art.8 Abs.2
MSchG gehalten hat, wonach bei der Erneuerung einer Marke dieselben Bestimmungen
gelten wie bei der ersten Eintragung. Das Amt hat eine Marke auch bei Erneuerung
nach Art. [4 MSchG aufihre Zuldssigkeit hin zu priifen. Stellt sich dabei heraus, daf3 sie
zu Unrecht eingetragen oder schutzunféhig geworden ist, so darf sie nicht erneuert wer-
den (vgl. BGE 89 I 296 und 303 je Erw.6; nicht verdffentlichtes Urteil der I.Zivil-
abteilung vom 8. Juni 1971 i.S. Tour de Suisse Rad AG, abgedruckt in PMMBI 1971 I
84).

Die Beschwerdefiihrerin bestreitet auch nicht, daf3 das Zeichen «61» im Sinne von
Art. 14 Abs. 1 Ziff.2 MSchG als Gemeingut anzusehen ist und deshalb wegen mangeln-
der Unterscheidungskraft nicht als Marke hitte eingetragen werden diirfen. Zahlen und
Buchstaben werden hiufig zur Bezeichnung von Sorten, verschiedenen Ausfithrungen
oder Typen eines Erzeugnisses verwendet; sie miissen daher allen Produzenten und
Hindlern zur Verfiigung stehen, Die Marke «61%» darf nur erneuert werden, wenn sich
diese Zahl fiir Waren aus Betrieben der Beschwerdefiihrerin in der Schweiz als Indivi-
dualzeichen durchgesetzt hat (BGE 77 IT 325/6, 99 Ib 25 Erw.4; MATTER, Kommentar
zum MSchG, S.65/6; Davip, Kommentar zum MSchG, 2. Aufl. N.18 und 25 zu Art.3
TroLLER, Immaterialgiiterrecht, Bd.I 2. Aufl. S.366/7).

2. Das Amt hilt diese Voraussetzung nicht fiir erfiillt. Es fithrt insbesondere aus, das
Zeichen «61» stehe auf den Fiillfedern der Beschwerdefiihrerin nicht allein, sondern
neben anderen Angaben, was die Bedeutung eines alleinigen Kennzeichens zum vorne-
herein ausschlieBe. Die Zahl 61 bezeichne zudem eine bestimmte Ausfithrung der Fiill-
feder, entspreche dem vom Gesetz vorgeschriebenen Zweck einer Marke also nicht,
sondern habe blof die Bedeutung einer Sortenangabe. Die Beschwerdefiihrerin ver-
wende sie auch in den Preislisten zur Individualisierung der angebotenen Fillfederart.
Es verwundere deshalb nicht, daf3 das Zeichen im Handel nicht als Hinweis auf die
Herkunft der Ware verstanden werde. Bei einer Umfrage in vier Fachgeschiften und in
zwel Warenhiusern auf dem Platze Bern sei die Zahl denn auch nur in einem Fall als
Kennzeichen der Beschwerdefiihrerin erkannt worden. Werde die Zahl aber weder ver-
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wendet, um die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betriebe anzudeuten, noch
als Hinweis auf die Herkunft aufgefalt, so kénne sie auch keine Verkehrsgeltung er-
langen.

Diese Uberlegungen, die einleuchten, werden durch die Einwande der Beschwerde
nicht entkriftet. Das Amt hatte entgegen der Annahme der Beschwerdefuhrerin nicht
deren Behauptung zu widerlegen, die streitige Marke habe sich als Individualzeichen
durchgesetzt. Es war vielmehr Sache der Beschwerdefiihrerin, die angebliche Verkehrs-
geltung der Marke «61» zu beweisen, wenn sie daraus das Recht ableiten wollte (vgl.
BGE 401299, 421171, 62 II 325).

Sie konnte diesen Beweis nicht schon dadurch erbringen, daf3 sie dem Amte drei Full-
federn vorlegte, die mit der Zahl 61 versehen sind. Die Zahl steht auf den VerschluB-
kappen von zwei Modellen neben der Wortmarke «Parker» sowie einem Bildzeichen,
das aus einer Elipse und einem Pfeil besteht. Freilich wird sie mit der Wort- und Bild-
marke nicht verbunden, sondern ist zwischen 4 bis 7 mm davon entfernt je zweimal in
etwas groflerer Schrift eingraviert; sie ist mit bloBem Auge aber schwierig zu erkennen.
Bei einem weiteren Modellist die Zahl zusammen mit dem Text « Convertible $ 12.50 M »
auf einer Papieretikette angebracht, die am Klemmbhalter hingt und auf ihrer Riickseite
das Bildzeichen aufweist. Das Amt hat daraus mit Recht gefolgert, daB der Zahl 61
schon aus diesen Griinden der Charakter eines alleinigen und ausschlieBlichen Zeichens
fir die damit versehenen Waren fehlt.

DafB es sich bei der Zahl 61, wie das Amt annimmt, eher um eine Sortenbezeichnung
handelt, ergibt sich vor allem aus den Ubersichtstafeln der Beschwerdefiihrerin vom
Herbst 1970 («Product Reference Chart»). Nach diesen Tafeln haben alle Modelle mit
der Zahl 61 eine umschlossene («enclosed ... nib»), die Modelle mit der Zahl 65 da-
gegen eine offene Goldfeder («open ... nib»). Fiir weitere Ausfithrungsarten werden die
Zahlen 17, 45, 51 und 75 verwendet.

Die Beschwerdefiihrerin versucht, die Beweiskraft der vom Amt veranlaten Umfrage
mit dem Hinweis zu entkriften, daB es fiir Fillfedern keinen Fachhandel mehr gebe;
diese Erzeugnisse wiirden vielmehr auch in Warenhdusern, Kiosken, auf Flugplitzen
usw. verkauft, wobei dem Verkaufspersonal jede Fachkenntnis abgehe, ihm insbesondere
der Unterschied zwischen Marke und Sorte nicht geldufig sei. Allein abgesehen davon,
daf3 es immer noch Fachgeschifte gibt, in denen einigermafen sachverstandiges Personal
bedient, taugt der Einwand der Beschwerdefiihrerin zum vornherein nicht, um die Auf-
fassung des Amtes zu widerlegen. Wenn eine Ware nicht ausschlieBlich in Fachge-
schiften von kundigem Personal verkauft wird, kommt es fiir die Verkehrsgeltung gerade
darauf an, dal die Marke vor allem den Verkiaufern, aber auch den Kiufern bekannt
ist. Dies trifft wohl fiir die Wortmarke «Parker», nicht aber fiir die Zahl 61 in Allein-
stellung zu.

Unerheblich ist deshalb auch, da3 die Beschwerdefthrerin angeblich «ganz enorme
Mengen» Fullfedern, die mit der Zahl 61 versehen waren, in der Schweiz absetzen
konnte. Daraus kann um so weniger auf Verkehrsgeltung des Zeichens geschlossen wer-
den, als die Beschwerdefithrerin nach ihren Angaben mit «61 von Parker» Reklame
machte, die Zahl 61 also auch hier nicht allein verwendete. Die Vergleiche sodann, die
sie mit den Marken « Vacherin Constantin», « Opel», «Buick», « Cadillac» usw. zieht,
itberzeugen schon deswegen nicht, weil es sich hierbet um kennzeichnungskriftige Wort-
marken handelt,
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MSchG Art. 3 Abs.2 und 6 Abs. 1

Schutzfihigkeit der Marke « Biovital ». Die ungewihnliche Verbindung zweier
an sich gemeinfreier eichen kann eine schutzfihige Marke bilden. Keine Sach-
bezeichnung liegt vor, wenn ein Wort bloff mit Hilfe der Phantasie auf die Be-
schaffenheit, Herkunjft oder weckbestimmung einer Ware schligfen lift.

Die Marke « Biovital » ist mit der Marke « Fero-vital » verwechselbar.

La marque « Biovital» peut bénéficier de la protection légale. La combinaison
inhabituelle de deux signes qui en eux-mémes sont du domaine public peut constituer
une marque susceptible d’étre protégée. On ne se trouve pas en présence d’un signe
descriptif lorsque le rapport entre un mot et la nature, [’ origine ou la destination d’une
marchandise 0’ apparait qu’aprés un certain effort d’imagination.

La marque « Biovital » préte a confusion avec la marque « Fero-vital ».

BGE 99 11 401 ff. und JT 1974 1 543 . (dort mit weiteren Erwagungen),
Auszug aus dem Urteil der 1. Zivilabteilung vom 11.Dezember 1973
i.S. SADEC, Aktiengesellschaft fiir chemische Unternehmungen gegen
Dr. Schiefler, Arzneimittelgesellschaft mbH.

Aus den in BGE 99 II 401 f publizierten Erwdgungen:

1. Die Beklagte halt an der Einrede fest, die Wortverbindung «Biovital» sei nicht
schutzfahig, weil sie keine unterscheidende Kraft habe; sie setze sich aus zwel Wértern
des allgemeinen Sprachgebrauchs zusammen und sei daher Gemeingut.

a) Zeichen, die als Gemeingut anzusehen sind, genieBen den Markenschutz nicht
(Art.3 Abs.2, 14 Abs. 1 Zifl.2 MSchG). Das gilt fiir Wérter, die in einem so engen Zu-
sammenhang zur Ware stehen, dafl sie unmittelbar auf deren Herkunft, Zweckbestim-~
mung oder Eigenschaften hinweisen, also Sachbezeichnungen sind und als solche die er-
forderliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft nicht besitzen (BGE 96 1 250,
755, 96 11 249, 95 T 4781., 94 1 76, 93 II 2631, 91 I 357; Davip, Kommentar 2. Aufl. zu
Art,3 MSchG N.18f.; TRoLLER, Immaterialgiiterrecht II. Aufl.I S.347f.). Eine
Marke ist jedoch nicht schon dann Gemeingut, wenn sie ein gemeinfreies Element ent~
halt, sondern nur dann, wenn sie als Ganzes auf die Beschaffenheit oder Herkunft der
Ware hinweist (BGE 96 IT 250, 88 II 380). Fehlt ein solcher Hinweis, so kann auch die
ungewohnliche Verbindung zweier an sich gemeinfreier Zeichen eine schutzfihige
Marke bilden {Davip, a.2.0. N. 19, 20 und 22).

b) Der Ausdruck «Bio...» stammt aus dem Griechischen. Er wird verwendet als
Bestimmungswort von Zusammensetzungen mit der Bedeutung «Lebens...» oder
«lebens...» und erscheint in zahlreichen Verbindungen, von Bioastronautik uber u.a.
Biochemie, Biodynamik, Biographie, Bioklima, Biologie, Biometrik, Biopsychismus,
Biorhythmen, Biosoziologie, Biosphire, Biotechnik bis biozentrisch. « Vital» anderseits
ist lateinischen Ursprungs und bedeutet lebensvoll, lebenswichtig, lebenskriftig, fir das
Leben kennzeichnend, das Leben betreflend, unternehmungslustig (vgl. unter den ent-
sprechenden Stichwértern im Brockhaus Enzyklopiddie, Der groBe Herder, Meyers
Enzyklopidisches Lexikon bzw. Vorauslexikon dazu). Beide Worter sind in die schwei-
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zerischen Landessprachen eingegangen und je fiir sich und in Zusammensetzungen der
erwihnten Art gebrduchlich und verstiandlich.

¢) MaBgebend ist nach dem Gesagten nicht, ob die Markenbestandteile «Bio» und
«vital» je einzeln gemeinfrei seien. Zu beurteilen ist die Wortverbindung insgesamt. Sie
ergibt einen originellen Pleonasmus, indem kein Wort das andere prazisiert, und der
keinen klaren Sinn ergibt, gerade deshalb besticht und dadurch kennzeichnend wirken
kann. Abgesehen davon, dall sie ungebrduchlich ist, enthilt sie keine unmittelbare
Angabe iiber Zweckbestimmung, Beschaffenheit oder Eigenschaften der Waren, die sie
kennzeichnet. Das Warenverzeichnis der Klidgerin umfaB3t medizinische, pharmazeuti-
sche, hygienische Produkte sowie Schadlingsvertilgungs-, Desinfektions- und Konservie-
rungsmittel. Es konnte ebenso gut noch weitere dhnliche oder andere Erzeugnisse ein-
schlieBen, etwa Nahrungsmittel, wie sie in sogenannten Reformhéusern angeboten wer-
den, Mittel zur Erhaltung oder Hebung korperlicher Leistungsfahigkeit usw. Die ge-
nannten Waren mogen einen engeren oder weiteren Zusammenhang mit «Leben» oder
«Beleben» haben, der jedoch durch die Wortverbindung «Biovital» nicht konkret,
sondern bloB andeutungsweise aufgezeigt wird. Anspielungen, die blof3 entfernt, mit
Hilfe besonderer Phantasie auf die Beschaffenheit, Herkunft oder Zweckbestimmung
einer Ware schlieflen lassen, sind indessen nicht Gemeingut nach Art.3 Abs.2 MSchG
(BGE 98 II 144 und dort erwihnte Entscheide).

Zu diesem Ergebnis gelangt man, ohne sich auf die Meinung der im Kantonsgericht
vertretenen Laienrichter zu stiitzen. Die Kritik der Beklagten, die Vorinstanz sei nicht
aus «sachverstindigen Laien fiir Stirkungsmittel zusammengesetzt», stof3t daher ins
Leere. Abgesehen davon, geht es nicht allein um Starkungsmittel, die im Warenver-
zeichnis nicht ausdriicklich aufgefithrt sind und aufdie die Marke so wenig wie auf andere
Erzeugnisse unmittelbar hinweist. Im wibrigen ist fiir die Bewertung einer Marke nicht
die Auffassung des durchschnittlichen Verbrauchers mafBigebend, den das Kantons-
gericht in seinen Laienrichtern vertreten sicht, Ein Wort ist schon dann nicht mehr als
Marke zu schiitzen, wenn nur ein bestimmter Kreis, z. B. die Fachleute, es allgemein zur
Bezeichnung einer bestimmten Ware verwendet (BGE 96 I 755 und dort erwihnte Ent-
scheide). Ob das zutriflt, ist Tatfrage (BGE 96 II 261). Die Beklagte behauptet nicht,
sie habe im kantonalen Verfahren ein abweichendes Fachverstindnis behauptet und
dafiir Beweis angeboten. Sie kann aus BGE 91 I 357 und Art. 14 Abs.1 Ziff.2 MSchG
nichts fiir sich ableiten. Um einen im Gemeingut stehenden wesentlichen Marken-
bestandteil im Sinne des Gesetzes und jenes Entscheides handelt es sich bei «Biovital»
nicht. Ebensowenig hilft ihr der Hinweis auf BGE 84 1T 225, mit dem die beiden Wein-
marken «trois plants» und «deux plants» ihres bestimmten und unmittelbar erkenn-
baren Gehaltes wegen als Sachbezeichnung beurteilt wurden. Anders als beispielsweise
die fir ein dhnliches Warenverzeichnis gewihlte und nicht als schutzfihig erklirte
Marke «Enterocura» (BGE 96 I 752{L.) hat «Biovital» keinen spezifischen Sinn. Sie
gehort als Ganzes im Unterschied zu ihren Bestandtcilen in keiner Landessprache zum
allgemeinen Wortschatz.

d) Die Marke «Biovital» der Kldgerin ist nicht deshalb Gemeingut, weil Dritte jhre
Bestandteile in Marken fiir gleiche oder dhnliche Waren ebenfalls verwenden. Jene
Wirkung tritt erst ein, wenn der Gebrauch eines Zeichens so allgemein geworden ist,
daB es iiber die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb nichts mehr auszu-
sagen vermag, weil alle am Verkehr der Ware beteiligten Kreise, namentlich auch dic
Fabrikanten, es fiir eine Sachbezeichnung halten und die Riickbildung in ein Individual-
zeichen sich trotz darauf gerichteter Bestrebungen als unméoglich erweist (BGE 96 11 251,
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93 1T 264). Das Kantonsgericht stellt zwar fest, dal das Vorwort «Bio» iiber zwanzig-
mal und das Wort «vital» weit iiber fiinfzigmal als Bestandteil von Wortmarken fiir
pharmazeutische Produkte erscheinen. Es sagt aber nicht, daf3 deswegen diese Bestand-
teile und ihre Verbindung zu «Biovital» die genannte Entwicklung durchgemacht
hitten und von allen beteiligten Kreisen unwiderruflich als Sachbezeichnungen fiir
pharmazeutische Produkte betrachtet wiirden. Vielmehr erkliart es, die Marke der
Klagerin habe sich im Geschéftsverkehr durchgesetzt. Es stuitzt sich dabei — beweis-
wiirdigend — auf die laufenden Erhebungen der IHA Institut fiir Marktanalysen AG
Hergiswil, was die Beklagte im Berufungsverfahren nicht mehr beanstandet. Sie macht
aber insbesondere geltend, der fiir das vierte Quartal 1972 von der Klagerin auf dem
Gebiete der Starkungsmittel erzielte Marktanteil spreche nicht fiir die Verkehrsgeltung
der Marke «Biovital», da der Kédufer das Erzeugnis wegen der Beschreibung «Bio» und
«vital» erstehe. Das ist schon deshalb unzutreffend, weil das Produkt tatsichlich unter
der Bezeichnung «Biovital» angeboten wird. Der unter Hinweis auf BGE 82 II 340
(Verkehrsgeltung der seit Jahrzehnten verwendeten Firma Eisen & Metall A.-G.) vor-
gebrachte Einwand der Beklagten, die Klagerin habe sich nirgends dariiber geduGert,
seit wann sie die im Juli 1955 eingetragene internationale Marke «Biovital» gebrauche,
ist unbegrindet, hat doch das Kantonsgericht festgestellt, die Klagerin habe die Marke
«dauernd zur Kennzeichnung ihres Eisenpraparates in der Schweiz benutzt und vor
allem in jungerer Zeit betriachtliche Umsitze erzielt». Angesichts dessen unterstellt die
Beklagte zu Unrecht, es set «sehr naheliegend», dal3 der ermittelte Marktanteil infolge
einer kurzen, breit gestreuten Propaganda erzielt worden sel.

Aus den tm FT 197¢ I 545f. und 552 publizierten Erwdigungen:

2. Existe-t-il un risque de confusion entre la marque «Biovital» et la marque «Fero-
vital»?

La marque Fero-vital est utilisée pour des produits qui ne différent pas totalement de
ceux auxquels la marque Biovital s’applique. Compte tenu de I’analogie ou de I’identité
des produits, Fero-vital ne peut étre protégé comme marque que si ce terme se distingue
de la marque déja protégée par des éléments essentiels (art.6 al. 1er LMF; art.1¢r de la
Convention de Madrid sur 'enregistrement international des marques de fabrique et de
commerce, teneur du 14 juillet 1967, Stockholm).

Deux marques se différencient suffisamment lorsque, comparées et considérées comme
un tout, elles ne créent pas facilement un risque de confusion (art.6 al.2 LMF). Pour
procéder a cette comparaison, on ne doit pas prendre en considération les éléments
individuels de chaque marque. Ce qui est décisif, c’est 'impression d’ensemble que
chacune d’entre elles, prise pour elle-méme, laisse dans la mémoire de la personne qui,
finalement, utilise ou consomme le produit. Cependant, 'utilisation d’un élément isolé,
mals particuliérement caractéristique et déterminant quant & 'impression générale
laissée par la marque déposée en premier, peut créer un risque de confusion (RO 98 11
140ss = JdT 1972 1622/623; 97 11 80; 96 IT 241 et 403ss; 95 IT 358; 93 11 265; 92 11
2753 90 11 48 et 264).

«Biovital» est un signe faible. Ses éléments se retrouvent dans une série d’autres
marques pour des produits pharamceutiques. (Le mot «Bio» apparait une vingtaine de
fois et le mot «vital» plus de cinquante fois comme éléments de marques verbales suisses
pour des produits pharamceutiques). Mais les marques dont la portée est modeste
bénéficient aussi de la protection légale et la portée d’une marque ne modifie pas les
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critéres selon lesquels on juge si deux marques se différencient suffisamment ou non
(RO 96 I1 407 = JdT 1971 1605; 93 II 267). Le risque de confusion doit étre apprécié
tant en prenant en considération la marque dans son ensemble qu’eu égard aux éléments
dont elle est composée, sans d’ailleurs que ceux-ci puissent étre monopolisés pour eux-
mémes. Dans le cas particulier, le fait que les deux marques contiennent un élément
individuel identique augmente le risque de confusion et le fait qu’il se retrouve encore
dans d’autres marques ne joue pas de réle. Ce qui importe, c’est de savoir si 1’élément
individuel est décisif quant & I'impression d’ensemble. Il faut déterminer le risque de
confusion en comparant la suite syllabique et vocale, la cadence du mot, sa sonorité,
son allure générale. En P'espéce, il existe un risque de confusion entre la marque «Bio-
vital» et la marque «Fero-vital».

3. Les deux sociétés se trouvent économiquement en concurrence 1’'une par rapport a
Pautre. Dans la mesure ol la société titulaire de la marque Fero-vital Iutilise sur son
papier a lettres, dans ses prospectus et dans sa réclame, elle agit d’'une maniére contraire
2 la bonne foi et commet ainsi un acte de concurrence déloyale (art. ler al, 2 lettre d
LCD). L’action en cessation de trouble du titulaire de la marque Biovital est ainsi rece-
vable en application de 'art.2 al. ler lettre b LCD.

MSchG Art.3 Abs.2 und 4 sowie Art. 14 Abs. 1 Ziff.2, MMA (Nizza) Art.5
Abs. 1, PVUe Art.6 winaies [it. B Ziff. 2 und 3

Da in der Schweiz auch Fremde leben und fremde Sprachen verstanden werden,
konnen fremdsprachige Ausdriicke oder Wortbestandtetle eine Marke ebenfalls zu
Gemeingut machen ( Bestitigung der Rechtsprechung ).

In Verbindung mit Tabak und Tabakwaren verspricht die Bezeichnung « Tender »
ein zartes, mildes und schonendes Erzeugnis, das in seiner Qusammensetzung den
besonderen Wiinschen vieler Raucher entspricht. Sie ist eine offensichtliche Be-
schaffenheitsangabe und darf gemdfs Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG als Marke nicht
geschiitzt und monopolisiert werden, gleichgiltig, ob es sich um einen fiir die be-
treflende Ware entbehrlichen Ausdruck handelt oder nicht.

Dés lors que des étrangers vivent en Suisse et que certaines langues éirangéres y sont
comprises, une marque formée d’expressions ou de parties de mots empruntés d une
langue étrangére peut également appartenir au domaine public (confirmation de la
Jurisprudence ) .

En relation avec du tabac et d’autres produits de tabac, Uindication « Tender »
€voque un article tendre, doux, ou inoffensif, répondant par sa composition aux
désirs particuliers de bon nombre de fumeurs. Elle constitue une désignation de
qualité qui ne peut pas éire protégée comme marque et monopolisée au regard de
Part. 14 al. I ch.2 LMF. Peu importe qu’il s’ agisse ou non d’un vocable nécessaire
pour les produits en question.

PMMBI 1974 1 65f., Urteil der I.Zivilabteilung des Schweizerischen
Bundesgerichts vom 19. August 1974 1. S. Philip Morris gegen das Amt.



— 75 —

Aus den Erwdgungen:

1. Die Niederlande und die Schweiz sind dem Madrider Abkommen betreffend die
internationale Registrierung der Fabrik- oder Handelsmarken in der am 15.Juni 1957
in Nizza revidierten Fassung beigetreten (AS 1964 S.1167). Dessen Art.5 Abs. 1 erlaubt
den Verbandsldndern nur dann, einer international registrierten Marke den Schutz zu
verweigern, wenn nach den in der Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutze des ge-
werblichen Eigentums (PVUe) genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale
Register abgelehnt werden diirfte. Dies ist gemaB Art. avinauies it B PV Ue insbesondere
der Fall, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder als Beschaffenheits-
angabe oder Warenname gilt (Ziff. 2) oder wenn die Marke gegen die guten Sitten oder
die 6ffentliche Ordnung verstéB8t, namentlich das Publikum tduschen kann (Ziff. 3).

Diese zwischenstaatliche Regelung entspricht den in Art.14 Abs.1 Ziff.2 MSchG
vorgesehenen Ablehnungsgriinden, wonach eine Marke nicht eingetragen werden darf,
wenn sie als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen enthilt
oder wenn sie gegen bundesrechtliche Vorschriften oder gegen die guten Sitten verstoft.

Als Gemeingut gelten nach stdndiger Rechtsprechung unter anderem Hinweise auf
Eigenschaften oder Beschaffenheit der Erzeugnisse, fiir welche die Marke bestimmt ist.
Ein solcher Hinwelis liegt vor, wenn die Bezeichnung in einem so engen Zusammenhang
mit der Ware steht, daB sie ohne besondere Gedankenarbeit auf eine bestimmte Eigen-
schaft oder Beschaffenheit schlieBen 143t. Trifft dies zu, so taugt die Marke nicht zur
Unterscheidung, ist folglich nicht schutzfiahig (BGE 91 I 357 Erw. 3 und dort angefiihrte
Urteile, 94 1 76, 95 1 478, 96 1 250 und 755, 96 1I 249 Erw. 3). Als sittenwidrig sodann
gilt eine Marke insbesondere, wenn sie geeignet ist, den Kéufer iiber die Beschaffenheit
der Ware oder sonst in einer Hinsicht zu tduschen (BGE 95 I 473 Erw.2 und dort ange-
fithrte Urteile).

2. Das Wort «tender» kommt in der englischen Sprache als Haupt-, Eigenschafts-
und Titigkeitswort vor. Als Eigenschaftswort 148t es sich in der deutschen Sprache ins-
besondere mit zart, weich, sanft oder leicht wiedergeben. In Verbindung mit dem von
der Beschwerdefiihrerin beanspruchten Warenbereich ist die Marke TENDER daher
offensichtlich als Qualitits- oder Beschaffenheitsangabe zu verstehen. Sie verspricht ein
zartes, mildes und schonendes Tabakerzeugnis, das in seiner Zusammensetzung den
besonderen Wiinschen vieler Raucher entspricht. Seit die Schidlichkeit des Rauchens
erkannt ist und davor gewarnt wird, werden Worter wie «leicht» und «mild» von den
Fachleuten denn auch hiufig in der Werbung verwendet (vgl. BGE 96 I 755 Erw.2b).

DaB die Beschwerdefiihrerin einen fremdsprachigen Ausdruck als Marke gewahlt hat
und die Bezeichnung TENDER in der Tabakindustrie angeblich noch ungebrauchlich
ist, hilft ihr in der Schweiz nicht. Sachbezeichnungen und Beschaffenheitsangaben
brauchen nicht notwendig einer Landessprache anzugehéren; auch fremdsprachige
Ausdriicke oder Wortbestandteile kénnen eine Marke zu Gemeingut machen. In diesem
Sinne hat das Bundesgericht z.B. Worter wie «Clip», «ever fresh», «top set» und
«discotable» als Sachbezeichnungen bzw. als beschreibender Natur gewiirdigt und
daherals Markenabgelehnt (BGE8011176,911358,97182,991b24). Diese Rechtsprech-~
ung beriicksichtigt, daB3 in der Schweiz auch Fremde leben und fremde Sprachen verstan-~
den werden. Die enge Verwandtschaft zwischen dem englischen Wort «tender» und dem
gleichbedeutenden franzésischen «tendre» liegt itbrigens auf der Hand.

Richtig ist, daB bloBe Gedankenassoziationen oder Anspielungen eine Marke nicht zu
Gemeingut machen (BGE 98 II 144 Erw.2 am Ende und dort angefithrte Urteile). Aus
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dieser Rechtsprechung kann die Beschwerdefiihrerin schon deshalb nichts zu ihren
Gunsten ableiten, weil das Wort TENDER selber Beschaffenheitsangabe ist. Ob diese
unentbehrlich ist oder durch andere Bezeichnungen ersetzt werden kann, ist unerheblich.
Art. 14 Abs.1 Ziff.2 MSchG verbietet, das Wort TENDER als Marke der Beschwerde-
fuhrerin zu schiitzen und damit anderen zu verwehren, gleichartige oder dhnliche
Erzeugnisse unter der gleichen Qualitidtsangabe anzubieten (vgl. BGE 84 11 432,99 Ib
25 Erw. 3).

Das Amt hat deshalb zu Recht angenommen, da3 das Zeichen TENDER als Be-
schaffenheitsangabe zu werten ist und auf Waren, die dieser Angabe nicht entsprechen,
tduschend wirken kann.

MSchG Art. 3 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff.2

Die Bezeichnung SIBEL entspricht klanglich der franzisischen Wendung «si
belle »; in Verbindung mit Bekleidungsartikeln, wo die Asthetik eine wichtige Rolle
sprelt, bringt der Durchschnittskiufer sie unwillkiirlich mit der Eigenschaft in
Lusammenhang, die sie ausdriickt. Sie gilt daher als klar beschreibend.

Destinée a des articles d’habillement, soit & un domaine o1t I’ esthétique joue un rile
essentiel, la dénomination SIBEL, phonétiquement identique & « st belle», suscite
immédiatement chez Iacheteur moyen le rapprochement avec la qualité qu’elle
exprime et doit manifestement étre considérée comme descriptive.

PMMBI 1974 1 68f., Urteil der I.Zivilabteilung des Schweizerischen
Bundesgerichts vom 9. Juli 1974 i.S. Rémy Ciocca gegen das Amt.

Aus den Erwdgungen:

1. Le Bureau doit refuser I’enregistrement d’une marque, lorsqu’elle comprend comme
élément essentiel un signe devant étre considéré comme étant du domaine public (art. 14
al.1 ch.2 LMF). Tel est le cas, selon une jurisprudence constante, des désignations
indiquant la nature du produit ou attribuant certaines qualités 4 la marchandise (RO 95
1 478s. et les arréts cités, 96 I 250 consid. 1, 97 I 82 consid. 1): ainsi, les désignations
«prima», «gut», «fein», «extra», «everfresh» (RO 21 p.1057, 27 11 617, 91 T 358s.;
cf. en outre TROLLER, Immaterialgiiterrecht, 2¢ éd., I p.347s.); de méme, celles de
«beau», «bel» ou «belle». De telles désignations ne sauraient devenir I’apanage d’un
seul fabricant ou commergant.

Pour qu’une désignation soit considérée comme descriptive, il ne suffit toutefois pas
d’une allusion quelconque; il faut que la relation entre le terme utilisé et la qualité ou la
marchandise désignées soit immédiate et ne requiére ni association d’idées, ni travail de
réflexion (RO 97 I 82 consid. 1, 98 II 144 et les arréts cités). Il est parfois difficile en
pratique de situer la limite entre une appellation de fantaisie et une désignation qualita-
tive, surtout lorsque celle-ci est plus ou moins modifiée par ’adjonction d’un préfixe ou
d’un suffixe ou que lassociation d’idées n’est pas tout a fait immédiate {(cf. TROLLER,
op. cit., I p.348-351).

2. La recourante ne remet pas en cause la jurisprudence précitée. Elle admet en outre
que la dénomination SIBEL est phonétiquement identique a I’expression «si belle». La



différence serait cependant si nette au point de vue de I’orthographe que ’on ne pourrait
considérer ladite dénomination comme une indication de qualité dépourvue de tout
caractere distinctif. Il s’agirait avant tout d’un nom de fantaisie. Le mot SIBEL pourrait
d’ailleurs également faire penser a la déesse mythologique «Cybéle». Méme si ’on
voulait tenir ce mot pour un signe descriptif, il faudrait un effort de réflexion pour
associer la notion exprimée par ce signe a celle de chemise, de sorte que ’enregistrement
ne devrait pas pour autant étre interdit.

3. S’agissant d’une marque verbale, il faut considérer d’une part ’effet auditif, d’autre
part ’effet visuel du ou des mots utilisés. La jurisprudence attache toutefois une impor-
tance prédominante au premier, qui se grave le mieux dans le souvenir de I’acheteur
moyen (RO 82 IT 234 consid. 3, 542; arrét non publié FABER et BEckeR contre BFPI,
du 29 octobre 1968, consid. 3). Or la dénomination litigieuse est, phonétiquement, tout
a fait identique & 1’expression purement descriptive «si belle». Destinée a des articles
d’habillement, et plus spécialement a des chemises, soit & un domaine ol I’esthétique
joue un réle essentiel, cette dénomination suscite immédiatement, chez I’acheteur moyen,
le rapprochement avec la qualité qu’elle exprime. L’adjonction de ’adverbe «si», qui
n’a pour effet que de souligner I'importance ou I’intensité du qualificatif qu’il préceéde,
est d’autant moins de nature 4 modifier cette impression que 'utilisation de cet adverbe,
accompagné d’un adjectif laudatif, est fréquente dans la publicité, notamment en
matiére d’articles vestimentaires. Au point de vue auditif en tout cas, la désignation
SIBEL doit manifestement étre considérée comme descriptive ou qualitative au sens de
la jurisprudence. Elle ne peut, pour cette raison, étre enregistrée comme marque. Dés
lors que 'on se fonde sur I'impression que le signe évoque auprés de ’acheteur moyen,
I’argument tiré de la similitude avec la déesse Cybéle, personnage mythologique peu
connu d’un large public, et d’ailleurs sans rapport aucun avec le domaine de ’habille-
ment, ne saurait étre invoqué sérieusement.

4. Sans doute le signe litigieux, considéré au point de vue graphique, apparait-il moins
nettement comme une désignation de qualité. Mais cela ne suffit pas a lui conférer un
caracteére distinctif tel que I’enregistrement puisse étre admis. Il convient de relever a cet
égard que le mot «bel» est la forme que revét I'adjectif masculin «beau», devant une
voyelle ou un h muet. On parle ainsi, dans le domaine de ’habillement, d’un «bel», ou
d’un «si bel» habit, ensemble, effet, uniforme. La relation entre les mots «si» et «bel»
et la qualité qu’ils indiquent, certes atténuée par le fait que ces mots sont accolés et que
la marque commence par une majuscule, ne se dégage pas moins avec une certaine force
de I'aspect de la désignation écrite SIBEL.

5. Compte tenu de I'impression que suscite le signe litigieux, au point de vue phoné-
tique malis aussi visuel, il faut le considérer comme appartenant au domaine public et,
partant, lui dénier le caractére d’une marque susceptible de protection.

La recourante se prévaut en vain de la marque Elmira, admise par le Bureau pour des
chemises, quand bien méme elle rappelle ’expression «elle m’ira». Indépendamment de
ce que le Tribunal fédéral ne saurait étre 1ié par ce précédent dont il n’a pas eu & con-
naitre (RO 91 T 359 consid.6), le jeu de mots auquel préte cette dénomination lui
confére un caractére de fantaisie qui ’emporte sur I’allusion a une qualité de la marchan-
dise.
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MSchG Art. 6 Abs. ] und 3

Weichen Weine, Schaumweine, alkoholische Getrinke, Spirituosen, insbesondere
Likore, Weinbrand, Essenzen und Extrakte fiir die Herstellung von Spirituosen,
Mineralwasser und nichtalkoholische Getrdnke ihrer Natur nach ganzlich von
pharmazeutischen und didtetischen Priparaten, nichtalkoholischen Getranken und
Priparaten zur Herstellung nichtalkoholischer Getrinke ab? Frage bejahend be-
antwortet in bezug auf die nichtalkoholischen Getrinke trotz unterschiedlicher
Funktion, indem die einen den Durst lischen und die anderen stirkende Wirkung
haben sollen.

Keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken PUSCHKIN und MUSTRIN.

Est-ce que des vins, vins mousseux, alcools, spiritueux, notamment liqueurs, eau-de-
vie de vin, essences et extraits pour la fabrication de spiritueux, eaux minérales et
boissons non alcooliques, d’une part, et des préparations pharmaceutiques et diélé-
tigues, des boissons non alcooliques et des préparations pour faire des boissons non
alcooliques, d’autre part, sont de nature totalement différente? Question résolue
par Uaffirmative en ce qui concerne les boissons non alcooligues, malgré une diffé-
rence de_fonction qui est pour les unes de désaltérer, pour les autres de fortifier.
Absence de risque de confusion entre les marques PUSCHEIN et MUSTRIN.

EPA-FR 1973, 3011., Urteil der Cour civile du Tribunal cantonal de
Fribourg vom 14. Januar 1974.

Aus den Erwdgungen:

4. A teneur de I’article 6 alinéa 1 LF sur la protection des marques de fabrique et de
commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles
(ci-apres «loi sur les marques de fabrique»), la marque dont le dépét est effectué doit se
distinguer, par des caractéres essentiels, de celles qui se trouvent déja enregistrées. Mais
cette disposition (al.3 dudit article) ne s’applique pas aux marques destinées a des pro-
duits ou marchandises d’une nature totalement différente de ceux auxquels la marque
déposée se rapporte.

Pour qu’il s’agisse de produits d’une nature totalement différente, il ne suffit pas que
les produits ne puissent étre confondus; il faut qu’il n’y ait point entre eux une parenté
assez étroite pour que le dernier acheteur risque de les attribuer au méme fabriant ou
commergant (ATF 96 IT 257, Jd'T 1971 1 600; ATF 87 IT 109, Jd'T 1961 I 589 et réfé-
rences aux arréts cités). Cette exigence résulte du fait que la protection légale s’étend au
danger de confusion, non seulement entre deux produits, mais aussi sur la provenance
d’un produit (art.24 litt.a LMF; ATF 95 II 191, JdT 1970 I 627).

Les produits recouverts par la marque Puschkin sont des vins, vins mousseux, alcools,
spiritueux, notamment liqueurs, eau-de-vie de vin, essences et extraits pour la fabri-
cation des spiritueux, eaux minérales et boissons non alcooliques.

Ceux recouverts par la marque « Mustrin» sont des préparations pharmaceutiques et
diététiques, des boissons non alcooliques et des préparations pour faire des boissons non
alcooliques.
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A la base, ces produits apparaissent comme étant de nature totalement différente. Les
premiers appartiennent a la branche des vins et des spiritueux, et ils sont vendus dans
des commerces de ce genre, méme si la maison qui les fabrique leur a adjoint des
boissons sans alcool.

Les seconds appartiennent a la branche des produits pharmaceutiques et diététiques,
lesquels, étant destinés a étre consommeés, sont présentés sous forme de boissons. Jusqu’a
maintenant, la société défenderesse fabriquait des poudres effervescentes, en sachets ou
comprimés, que I’on dissout dans de I’eau pour en faire une boisson. Ces poudres, dont
des échantillons ont été produits en procédure, s’appellent notamment Cedrox, Samafin,
Zelzerin. Sous le nom de Mustrin, elle vendra une boisson tonique, ou fortifiante, déja
préparée, donc en bouteilles, que le client obtiendra dans les pharmacies, les drogueries
et les super-marchés, mais non dans les commerces de vins et de spiritueux.

Ce n’est donc guére que dans les supermarchés que 1’on trouvera 2 la fois les boissons
Puschkin et Mustrin.

Si deés lors les deux marques se rapportent a des secteurs économiques différents, elles
se rejoignent néanmoins, en bordure pourrait-on dire, sur un produit de méme genre,
soit sur les boissons non alcooliques, méme si la fonction dominante des unes sera de
désaltérer, et des autres de fortifier. Malgré cette différence de fonction, on doit dés lors,
dans cette limite restreinte, c’est-a-dire uniquement en ce qui concerne les boissons sans
alcool, considérer ces produits comme étant de méme nature, encore qu’il faille constater
que, dans la gamme des produits couverts par les deux marques, le chevauchement qui
permet de parler d’«une méme nature» apparait bien marginal.

5. Les critéres admis par la jurisprudence pour apprécier si une marque se distingue
d’une autre par des caractéres essentiels, et par conséquent s’il y a ou non risque de
confusion, sont notamment, ainsi que les parties 1’ont relevé, 'impression d’ensemble, le
souvenir laissé par la marque, cela apprécié non par le vendeur ou le spécialiste, mais
par la clientele ou, selon la terminologie utilisée en la matiére, par le dernier acquéreur.

L’impression d’ensemble s’apprécie tant du point de vue auditif que du point de vue
visuel, le premier I’emportant sur le second (JdT 1944 I 568). Dans le cas particulier, il
est vrai qu’il existe entre les deus marques une certaine ressemblance, due a4 des sons
identiques et au méme nombre de syllabes. C’est ainsi que la finale «in» est la méme,
ct qu’elle se prononce en général «ine». Mais une telle finale n’a rien de suggestif. Elle se
rencontre dans quantité de produits et dans quantité de marques, notamment en matiére
pharmaceutique. Cette finale ne saurait dés lors avoir, quant au risque de confusion,
une signification particuliére. L’autre son identique est la voyelle de la premiére syllabe,
qui se prononcera «u» ou «ouy, suivant les régions et les langues. Il y a certes la un
¢lément de ressemblance. En revanche, ce qui est plus important, c’est que les deux
syllabes commencent par des consonnes qui se différencient trés nettement. La premiére
syllabe commence par la lettre «p» dans ’'une et par «m» dans l'autre; la deuxiéme par
«k» dans Pune et par «tr» dans Pautre. Une autre différence provient aussi de la fin de
la premiére syllabe, qui se prononce «ch» dans Puschkin, et «s» (sifflant) dans Mustrin,
méme si en langue allemande, ce «s» se prononce «ch». Cette derniére marque n’est
du reste pas d’origine germanique, et son titulaire peut se fonder sur une prononciation
conforme au langage original. Ainsi, quant a P'impression d’ensemble, le risque de
confusion n’existe pas (ATF 97 II 78, ou le risque de confusion entre les marques Pond’s
¢t Respond a été ni¢, encore qu’il s’agisse, selon le Tribunal fédéral, d’un cas limite).

Le souvenir laissé par la marque ne risque pas non plus de créer une confusion. Dés



Pinstant ou ’impression d’ensemble fait apparaitre deux marques différentes, on ne voit
pas que le souvenir laissé puisse créer une confusion, ce d’autant moins que chacune des
marques, ou a tout le moins la premiére déposée, évoque une idée précise. Une partie
importante de la clientéle sait certainement que Puschkin (en frangais, il s’écrit et se
prononce Pouchkine) est le nom d’un écrivain russe, et pour tous, il évoque la Russie, ce
d’autant plus que, sil’on en juge par les emballages et documents produits, cette marque
semble utilisée de préférence pour la vodka. Dans les factures produites, le seul emploi de
la marque «Puschkin» se rapporte 4 la vodka, vendue sous I’expression Puschkin 40°,
diamantklarer Wodka.

Quant a «Mustrin, c’est, selon la défenderesse, I’évacation de la mousse, ou du
pétillement que produisent des articles diététiques tels que I’Alka Selzer, produit
similaire. Méme si tous les consommateurs n’y pensent pas, il y a 1a une évocation qui
peut étre valablement défendue. Mais ce qui est certain, c’est que les deux marques ne se
rattachent pas 4 une idée commune, comme c’était le cas dans bien des marques au sujet
desquelles il y avait risque de confusion (par exemple Sihl et Silta; Alpina et Alps;
Compact et Compactus; Kompass et Compass; Dog et Dogma).

Enfin, c’est du point de vue du dernier acquéreur que les remarques qui précédent
ont été faites. Car 'homme de profession, commergant en vins, pharmacien, droguiste,
distinguera nettement les deux produits et, leur destination étant fondamentalement
différente, n’aura aucune raison de penser qu’ils proviennent de la méme maison. Mais
le consommateur, c’est-a-dire le dernier acquéreur, n’aura pas de raison non plus de
faire une confusion, les appellations, on I’a vu, se distinguant suffisamment, et de plus,
I'usage différent des produits recouverts par les deux marques ne lui échappera certaine-
ment pas. On ne voit dés lors pas pourquoi il serait amené a faire entre elles un rapproche-
ment quelconque. Il faut du reste relever que dans le cas particulier, il ne peut s’agir
d’une confusion de produits, puisque Puschkin et Mustrin ne représentent pas une
marchandise déterminée (comme par exemple aspirine, saridon, etc.), mais qu’elles
recouvrent une série d’articles que le client devra toujours spécifier. La seule confusion
est donc une confusion de provenance du produit, mais, comme déja dit, ’ensemble des
éléments examinés permet de Pexclure.

Ainst, sur le plan des marques, l’action de la société demanderesse n’est pas fondée et
doit étre rejetée.

6. Le rejet de I’action en vertu du droit sur les marques n’entraine pas automatique-
ment le rejet de I'action en ce qui concerne la concurrence déloyale (ATF 92 1T 257,
JdT 1967 1613; ATF 95 1T 191, JdT 1969 I 627). Mais, en I’espéce, au vu des considéra-
tions développées ci-dessus, il est clair qu’aucune des situations visées 4 1’article premier
de la loi sur la concurrence déloyale n’est réalisée. En particulier, on ne saurait dire que
la société défenderesse a agi contrairement 2 la bonne foi, qu’elle cherche a tromper la
clientele ou a créer un risque de confusion avec la marchandise d’autrui.

MSchG Art.6 Abs. 1 und 3, Art.9 Abs. 1, Art.24 lit.c, Markenprozef (Genf ),
UWG Art. 1 Abs. 1 1lit.d

Bei Fehlen irgendwelcher Vorbereitungen fiir die taisichliche Benutzung einer
Marke zwet Jahre nach ihrer Hinterlegung geniigt die blofe Absicht, die Marke
nach ginstigem Ausgang eines gegen sie gerichieten Verletzungsprozesses auf Ge-
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brauchsunterlassung und Lischung dann einmal in Benutzung zu nehmen, nicht als
Rechifertigung im Stnne von Art.9 Abs. 1 a. E. MSchG, selbst wenn die 3- Fahres-
Frist im Verlaufe des Prozesses endet.

Die Waren « Pastis » und « Anisette » einerseits und « Cognac » andererseits wei-
chen threr Natur nach nicht géinzlich voneinander ab.

Die Marken RICARD und COGNAC RICARD unterscheiden sich nicht durch
wesentliche Merkmale voneinander; insbesondere stelll das Wort Cognac ketnen
unterscheidungskrdfligen Jusatz dar.

Bestitigung der Rechtsprechung betreffend Famuliennamen als Mavken.

Die Verwechslungsgefahr ist besonders groff, da die Marke RICARD eine Marke
«de haute renommée » 1si.

Territorialitit des Markenrechts. Auch eine im Ausland rechtmdfig angebrachte
Marke kann in der Schweiz rechtsverlelzend sein.

Die Hinterlegung einer IR-Marke in Gebrauchsabsicht auch fiir die Schweiz stellt
unlauteren Wettbewerb dar.

Gerichisstandswahl und Prozefentschidigung nach Genfer Prozefrecht.

En Iabsence de tout préparatif en vue de 'usage effectif d’une marque deux ans
aprés son dépot, la seule intention de se servir de la marque aprés I’issue favorable
d’une action en interdiction d’usage et en radiation dirigée conire celle marque ne
constitue pas une justification au sens de ’article 9 al. I in fine LAE, méme si le
délai de trois ans expire durant le procés.

Le pastis et anisette d’une part et le cognac d’autre part ne sont pas d’une nature
totalement différente.

Les marques RICARD et COGNAC RICARD ne se distinguent pas par des
éléments essentiels; en particulier, le mot « cognac » ne posséde aucune force distine-
tive.

Confirmation de la jurisprudence concernant les marques patronymiques.

Le risque de confusion est particuliérement élevé dés lors que RICARD est une
marque de haute renommée.

Territorialité du droit des marques. Une marque apposée licitement a [’étranger
peut porler atleinte a un drott en Suisse.

Le dépot d’une marque internationale en vue d’un usage en Suisse peul constituer un
acte de concurrence déloyale.

Prorogation de for et dépens en procédure genevoise.

RIPTA 1974, 2851T., Urteil der I1. Kammer der Cour de justice civile de
Geneve vom 5. April 1974 1. S. Ricard S.A. gegen Jean Ricard ct autres.

Faits:
1. Ricard S.A. vend en Suisse depuis 1948 par Pintermédiaire de son représentant,
les fils de M. Collé & Genéve, un apériti( et une liqueur anisés, connus respectivement
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sous le nom de «pastis» et «anisette». Ces deux produits sont écoulés sous la marque
«Ricard».

Le 8 décembre 1959 cette société a déposé la marque internationale Ricard au bureau
fédéral de la propriété intellectuelle 4 Berne sous le No 226361 pour désigner, notam-
ment, les articles suivants:

«... Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux
divers, eaux minérales et gazeuses, biéres, limonades, sirops, jus de fruits et toutes autres
boissons.»

11 est constant que la protection de cette marque n’a jamais été contestée en Suisse
jusqu’a maintenant.

La demanderesse a fait encore procéder de 1959 a 1969 a Venregistrement d’une
douzaine d’appellations Ricard sous une forme ou sous une autre, qui toutes recouvrent
le pastis ou l’anisette.

Le 26 mars 1965 Ricard S.A. a acquis une importante propriété viticole sise en
Charente appelée « Domaine de Liguéres», commune de Rouillac, ot elle commer-
cialise elle-méme le cognac; elle fusionna ensuite, le 15 décembre 1966, avec la Société
Bisquit-Dubouché de Jarnac laquelle fabriquait et commercialisait aussi sous la marque
Bisquit un cognac jouissant d’une vieille et excellente réputation. Ainsi Ricard S.A. qui
mettait en vente le cognac élaboré par elle muni de I’étiquette « Cognac-Chateau de
Liguéres», mention a laquelle s’ajoutait en petits caractéres le nom commercial Ricard
pour désigner le nom du producteur, répandit son produit dés ’absorbtion de la société
Bisquit-Dubouché en le recouvrant de l’étiquette portant la marque «Bisquit» en
évidence et en retrait la dénomination Ricard, sa marque. C’est donc sous cet aspect que
Ricard S.A. exploite le marché suisse pour la vente de son cognac.

2. Jean Ricard, défendeur en la présente cause, acheta en 1942 le domaine de
Faucaudat a Juillac-Le-Coq, prés de Cognac, au cceur de la Grande-Champagne,
ler cru de Cognac. Aprés avoir produit et vendu du vin durant de nombreuses années,
Jean Ricard, aidé de son épouse, Trinité Ricard, de son fils Gilbert et de sa fille adoptive
Demoiselle Jeannette Mur-Ricard, se lan¢a dans la fabrication du Cognac qu’il vendit
dés 1961 sous ’appellation Cognac-Ricard. Son négoce commenga donc a une époque
antérieure a 'implantation de la société Ricard en Charente et 4 sa fusion avec la société
Bisquit-Dubouché. Usant de son patronyme pour désigner sa marque, Jean Ricard,
vendit dés 1961 son cognac muni d’étiquettes mentionnant son nom «Jean Ricard» ou
celui de sa femme «T.Ricard». Ces étiquettes furent homologuées dés 1961 par le
Bureau National Interprofessionnel du Cognac. Les époux Ricard déposérent finalement
les marques « Cognac Ricard» et « Cognac T.Ricard» au greffe du Tribunal du Com-
merce de Cognac le 14 janvier 1965. Cette marque fut enregistrée sous No 14655.

Par acte de donation du 3 mars 1966 Jean et Trinité Ricard ont cédé la propriété de
leurs biens immobiliers correspondant au domaine de Faucaudat a leurs enfants Gilbert
et Jeannette.

A la différence de la demanderesse qui exploite son négoce a I’échelle industrielle,
Jean Ricard en est resté au niveau de ’exploitation familiale et artisanale. I1 n’emploie
en plus des membres de sa famille déja mentionnés, qu’une dizaine de personnes tempo-
rairement. Aussi sa production se limite-t-elle & cent mille bouteilles environ par année;
celle de Ricard S.A. atteint le chiffre trés important de prés de six millions de bouteilles
au cours de la méme année, dont cinq millions environ destinées a4 ’exportation.

Désireux de développer son affaire, Jean Ricard entend élargir son marché, notam-
ment en obtenant la possibilité d’exporter ses produits en Suisse sous sa marque.
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C’est la raison pour laquelle le défendeur a procédé les 30 novembre 1970 N30 dé-
cembre 1970 L au dép6t de la marque internationale No 374180 COGNAC RICARD
pour désigner du Cognac. Cet enregistrement intéressait une quinzaine de pays, dont la
Suisse.

3. Ricard S.A. s’empressa d’introduire des actions en radiation de la marque du
défendeur dans divers pays.

Ainsi la demanderesse obtint des décisions judiciaires favorables pour elle dans le
courant de ’année 1972 4 La Haye et & Vienne et 4 Munich en 1973, 11 est vrail que ces
jugements furent prononcés par défaut contre Jean Ricard.

En France, en méme temps qu’'une action en contestation de nom était introduite
contre Jean Ricard et son fils Gilbert par certains membres de la famille Ricard liés a la
firme Ricard S.A., action qui se solda par un échec le 6 avril 1967 par devant le Tribunal
de Grande Instance d’Angouléme, et le 22 juin 1971 par devant la Cour de cassation,
la demanderesse entreprit d’obtenir une décision du Tribunal de Grande Instance
d’Angouléme visant a faire interdiction a Jean et Trinité Ricard de procéder a la vente
de Cognac sous les marques «Ricard» ou «T. Ricard». Pour justifier son action, Ricard
S.A. faisait valoir ’antériorité du dépot de sa marque dés le 15 octobre 1959 au greffe du
Tribunal de Commerce de Marseille pour non seulement les apéritifs, mais encore les
alcools et eaux de vie figurant a la classe 33 de la nomenclature officielle. Le Tribunal
d’Angouléme et, aprés lui, la Cour d’appel de Bordeaux ont débouté Ricard S.A. de ses
conclusions, reconnaissant aux époux Ricard le bénéfice d’une antériorité certaine a
I’'usage de la marque «Cognac-Ricard» écartant le grief de concurrence déloyale qui
leur était imputé pour le motif que les époux Ricard n’avaient fait qu’utiliser dans leur
commerce leur nom patronymique, en faisant usage d’une marque réguliérement
déposée, avec une étiquette préalablement homologuée par le Bureau National de
Cognac. La Cour d’appel écartait aussi la prétention de Ricard S.A. de faire admettre
Pexistence d’une concurrence parasitaire; pour la Cour, le renom de la société Ricard
est lié a la fabrication du «pastis» et ne concerne pas la vente du Cognac.

A leur tour, Trinité, Gilbert et Jeannette Ricard assignérent Ricard S.A. le 12 janvier
1972 par devant le Tribunal d’Angouléme pour voir notamment ordonner la suppression
immédiate sur toutes étiquettes, publicité, des mots «Ricard Cognac» ou «Cognac
Ricard » apposés par la société Ricard sur ses bouteilles de Cognac Bisquit et de mettre
en vente ou de commercialiser tous produits de Cognac comportant le nom «Ricard».
Statuant le 24 octobre 1973 le Tribunal donna droit aux demandeurs et donna acte a la
S.A. Ricard de ce qu’clle était préte a remplacer les mots litigieux par la mention
«Bisquit Dubouché-Ricard S.A. Jarnac» non susceptible de créer une confusion avec les
produits des consorts Ricard.

4. Dans son mémoire du 21 septembre 1973 Ricard S.A. infére d’une remarque prise
dans le premier mémoire des défendeurs que ceux-ci n’avaient a I’époque encore jamais
exploité la marque «Cognac Ricard» en Suisse.

En plaidant a audience du 11 janvier 1974, le conseil de la demanderesse a confirmé,
sans étre contredit, qu’a cette date les défendeurs n’avaient toujours pas fait usage de
leur marque dans notre pays. Le conseil des défendeurs rétorqua que ses clients s’étaient
abstenus d’exploiter cette marque en Suisse aussi longtemps que le présent procés serait
en cours et qu’ils n’en connaitraient pas lissue.

5. Le 4 mai 1973 Gilbert Ricard et Jeannette Mur-Ricard sont intervenus au procés
aux cétés de leur pére Jean Ricard; ils justifient leur intervention en alléguant qu'’ils sont



devenus propriétaires du domaine de Faucaudat et de Pentreprise de produits de Cognac

qui y est rattachée a la suite de la donation faite en leur faveur le 3 mars 1966 par leur

pére, Jean Ricard, et que, en conséquence, ils sont intéressés juridiquement et directe-

ment, au méme titre que leur pére, a faire débouter Ricard S.A. de toutes ses conclusions.
Il sied de relever que la demanderesse ne s’est pas opposée & cette intervention.

6. Ricard S.A. conclut a ce qu’il plaisc a la Cour

a) d’ordonner au Bureau Fédéral de la propriété intellectuelle de procéder a la
radiation de la fraction suisse de V’enregistrement international No 374180 COGNAC
RICARD.

b) Dire et prononcer que le défendeur tente de commettre un acte de concurrence
déloyale en ayant procédé a l’enregistrement international de la marque «Cognac
Ricard» sous No 374180, enregistrement international concernant la Suisse, et en
s’apprétant a utiliser cette marque.

¢) Fairc défense tant au défendeur qu’aux intervenants, sous peine de sanctions
prévues a ’art.292 CPS, d’utiliser la dénomination «Cognac Ricard» sous quelque
forme que ce soit, notamment sur leurs produits, dans leur publicité, sur leurs papiers et
dans toutes leurs relations d’affaires.

d) Débouter le défendeur et les intervenants de leur demande reconventionnelle.

La demanderesse soutient que ses produits ne sont pas d’une nature totalement
différente de celui du défendeur au sens du droit des marques de telle sorte, qu’a son
avis, ’art.6 al.1 LMF est applicable. Elle estime aussi que ces deux marques verbales
sont identiques et, partant que la marque du défendeur constitue une contrefagon au
sens de Vart. 24 lit.a LMF dés lors que le risque de confusion est manifeste. Ricard S.A.
conteste aussi a sa partie adverse le droit d’utiliser son patronyme pour des produits
semblables a ceux qu’elle fabrique (art.6 al.3 LMF). En outre elle fait le grief au
défendeur de commetire une infraction a la loi sur la concurrence déloyale en usant de
sa marque «Cognac Ricard». La demanderesse demande enfin la radiation de la
marque No 374.180 de I’enregistrement international pour cause de non-usage dans le
délai de trois ans (art.9 al.1 LMF).

Pour leur part Jean Ricard et les intervenants concluent au déboutement de Ricard
S.A. de toutes ses conclusions. Leur position se résume a nier tout d’abord la similitude
de leur produit, le Cognac, avec le produit de la demanderesse, le «pastis», auquel elle
doit sa réputation. Ils prétendent ensuite que les différences entre les deux marques de
Cognac — «Cognac Ricard» et «Bisquit-Dubouché» avec «Ricard» comme adjonction
secondaire — sont si évidentes qu’elles sont de nature a éviter tout risque de confusion.
Les défendeurs qui bénéficient de la priorité d’usage et d’enregistrement dans leur pays
d’origine prétendent pouvoir utiliser leur patronyme comme marque en Suisse pour la
vente d’un produit provenant effectivement de la région méme d’ou il tire son appellation
d’origine. Ils ne comprennent pas qu’un fabricant d’anis dont le nom est en passe de
devenir générique pour le «pastis» puisse leur contester ce droit parce que ce méme
fabricant produit et vend également du Cognac sous une marque dont il a fait "acquisi-
tion, marque a laquelle il ajoute en sous-titre le nom de Ricard. Il va de soi que les
défendeurs nient toute tentative de concurrence déloyale de leur part.

Forts du jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance d’Angouléme le
24 octobre 1973 interdisant & Ricard S.A. de porter sur ses étiquettes et publicité, quelle
qw’en soit la forme, les mots « Cognac Ricard» ou «Ricard Cognac» en ce qui concerne
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les produits qu’elle commercialise ou met en vente, que ces mots soient associés ou non a
une autre marque, les défendeurs prennent des conclusions visant & obtenir la radiation
de la marque internationale Ricard No 226.361 dans sa {raction suisse.

Droit

1. S’agissant de connaitre d’un litige ayant trait aux marques de {abrique et de com-
merce, la Cour de Justice est en tant qu’instance unique cantonale, compétente ratione
materiae (art.29 al.1 LMF et art. 37 lit.b Q]J).

Par leur correspondance du mois de juillet 1972 les parties en cause ont accepté une
prorogation de for en faveur des tribunaux genevois. Leur élection de domicile auprés
d’Etudes d’avocats genevois a déterminé définitivement la compétence de la Cour de
céans pour connaitre de ce litige (art.57 al. I lit. b O]J).

2. 1l parait opportun de résoudre en premier lieu la question de savoir si la marque
des défendeurs peut étre radiée pour le seul motif qu’il n’en a pas été fait usage dans le
délai de trois ans. L’art.9 LMF al. ] dispose en effet que «Si le titulaire d’une marque
n’en a pas fait usage pendant trois années consécutives, le tribunal peut, a la demande
d’un intéressé, ordonner la radiation de la marque, a moins que le titulaire ne puisse
justifier le défaut d’usage de la marque».

Dans ses conclusions déposées a 'audience de plaidoiries du 11 janvier 1974, Ricard
S.A. fait état de cette constatation qui constitue un fait nouveau ayant une portée
juridique dont elle s’empare pour donner une motivation supplémentaire & ’appui de la
demande en radiation de la fraction suisse de I’enregistrement international de la marque
des défendeurs. Le non-usage de la marque en Suisse par les défendeurs dans le délai de
trois ans prévu par la loi, ne pouvait, en effet, apparaitre qu’aprées le 30 novembre 1973
et constituait dés lors un fait nouveau. La demanderesse était toutefois autorisée a
invoquer ce fait nouveau dans ses derniéres conclusions (art.98 al. 1 LPC) dés lors que
dans sa plaidoirie et ses conclusions motivées elle 2 abondamment exposé ce probléme
sur le fond, elle n’avait pas eu jusqir’ici la latitude de s’expliquer (art.98 al.2 et 3 LPC).
A Vaudience de plaidoiries les défendeurs ont fait valoir leurs arguments relatifs au non-
usage de leur marque en Suisse durant le délai de trois ans échu le 30 novembre 1973.
IIs n’ont donc pas manqué de répondre a ce motif tiré d’un fait nouveau survenu aprés
la cléture de I'instruction de la cause (S] 1915 p.496; 1922 p.7; 1935 p.456).

Ce motif nouveau allégué par Ricard S.A. pour obtenir la radiation de la fraction
suisse de la marque des défendeurs n’a pas soulevé de réaction de la part de ces derniers
quant a la réalité des faits. Les défendeurs ont en effet admis ne pas avoir encore fait
usage de leur marque en Suisse du jour de 'enregistrement de la marque, le 30 novembre
1970, au jour des plaidoiries, le 11 janvier 1974. Ce fait n’étant pas contesté, aucune des
parties n’a pris des conclusions nouvelles, ni n’a formulé en plaidant une offre de preuve
nouvelle en rapport avec ce fait nouveau, ni encore demandé la réouverture de I’instruc-
tion en raison des faits nouveaux et pertinents qui se sont produits et qui sont parvenus a
leur connaissance (SJ 1968 p.293, not. p.298).

I1 n’est pas douteux que Ricard S.A. remplit les conditions pour étre considérée
comme «intéressé» a la radiation de la marque «Cognac Ricard» enregistrée le
30 novembre 1970 au profit des défendeurs. Non seulement Ricard S.A. a fait enregistrer
sa propre marque 2 Berne le 8 décembre 1959 déja, mais vendait depuis 1948 en Suisse
ses produits munis de sa marque. En outre, il sied de relever que la marque «Ricard»,
faisant ’objet de I’enregistrement du 8 décembre 1959, recouvre notamment les «vins,
vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers».
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Ainsi, la demanderesse a exporté et vendu en Suisse, en plus de son « pastis» bien connu,
son Cognac, soit sous I’étiquette « Cognac Chateau de Lignéres — domaine de la Société
Ricard» soit sous I’étiquette «Bisquit ~ Ricard-Cognac». La qualité d’«intéressé» de
Ricard S.A. découle donc de son intérét légitime 4 la radiation de la marque incriminée.

Les défendeurs ne contestent nullement n’avoir fait aucun usage de leur marque
«Cognac-Ricard» en Suisse du 30 novembre 1970 au 11 janvier 1974. La non-utilisation
de ladite marque a été absolue durant cette période sur le territoire de la Confédération.

L’exigence d’un usage du signe a titre de marque résulte du systéme de la loi suisse qui
fait dépendre ’acquisition du droit & la marque de 1’'usage principalement. Cependant,
la loi ne permet pas de prononcer 4 la légére la déchéance du droit, une fois la marque
enregistrée; ’art.9 LM constitue une particularité du droit suisse; dés lors une stricte
interprétation de cette disposition, préjudiciable au titulaire de la marque, paraitd’autant
moins justifiée (JT 1934 p.412, not. p.413; 1956 p.337, not. 338). En Pespéce, cepen-
dant, le non-usage de la marque ne pose aucun probléme puisque les défendeurs admet-
tent qu’ils n’ont pas exploité jusqu’ici leur marque en Suisse ou méme fait de la publicité
sous cette marque en Suisse en vue d’une exploitation ultérieure.

La seule justification alléguée par les défendeurs pour expliquer le non-usage de leur
marque dans notre pays consiste a dire qu’ils attendent de connaitre I'issue du présent
procés, voulant marquer par cette attitude leur déférence envers nos lois et nos autorités
Jjudiciaires et voulant aussi éviter, en cas d’échec éventuel, d’avoir engagé inutilement
des frais.

La Cour reste peu sensible au premier volet de cette argumentation, tant il apparait
que Sieur Jean Ricard a fait enregistrer sa marque en 1970 sans se préoccuper de savoir
si elle répondait aux exigences de la loi fédérale sur la protection des marques de fabrique
et de commerce. Or, comme il sera démontré plus loin, ’enregistrement de la fraction
suisse de cette marque n’était pas admissible pour diverses raisons. Que serait-il advenu
si Ricard S.A. avait attendu ’échéance du délai de trois ans pour introduire son action?
Jean Ricard aurait-il fait un premier usage de sa marque le jour méme précédant
Péchéance du délai pour en éviter la radiation ipso jure? une telle manceuvre parait peu
vraisemblable. Sans doute, si Ricard S.A. avait intenté son action dans les mois qui ont
suivi I’enregistrement du 30 novembre 1970 la justification invoquée par les défendeurs
clt-clle été davantage digne d’attention, mais en septembre 1972 les deux tiers du délai
de trois ans étaient déja écoulés.

Quant au deuxi¢me argument des défendeurs il n’emporte pas la crédibilité de la
Cour. Certes il est compréhensible que les intéressés attendent le résultat du proces
entrepris avant de faire des frais en vue de ’exportation en Suisse. Cependant Jean
Ricard ne pouvait pas savoir d’avance si Ricard S.A. Pactionnerait en Suisse ou dans
d’autres pays et a quelle date elle le ferait. Les défendeurs ne pouvaient risquer d’at-
tendre les derniers mois du délai de trois ans pour commencer leurs préparatifs en vue
d’une exportation en Suisse qui devait intervenir obligatoirement avant le 30 novembre
1973. Or, I'exportation dans un pays déterminé ne s’improvise pas mais nécessite une
grande préparation. Aussi, & une année de I’échéance du délai, Jean Ricard n’avait-il
encore pris aucune disposition en vue de I'exportation. $’il avait été réellement dans ses
projets d’exporter en Suisse avant le 30 novembre 1973, il n’aurait pas manqué de
concrétiser ses intentions par des préparatifs de tout genre; il aurait sans doute été en
mesure d’exhiber un matériel publicitaire confectionné a cet effet, de donner des preuves
d’un effort fourni en vue d’augmenter sa production — & supposer que cela fit possible -
pour satisfaire a la demande étrangére, d’apporter enfin des éléments démontrant qu’il
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avait déja prospecté tant soit peu le marché suisse en tentant de découvrir un bon repré-
sentant ou en se mettant en rapport directement avec des clients éventuels. Jean Ricard
et les intervenants sont cependant restés complétement muets a cet égard et ils n’ont
conclu 4 aucune offre de preuve en ce sens. Les défendeurs n’ont donc pas démontré, ni
tenté¢ de démontrer qu’il entrait sérieusement dans leur intention d’exporter leurs
produits en Suisse; ils n’ont vraisemblablement pas méme cherché a introduire leur
marque dans un pays out elle n’aurait pas été soumise & 'examen préalable.

On peut simplement inférer de I’enregistrement de sa marque par Jean Ricard qu’il
avait I'intention de I'utiliser un jour en Suisse. La seule intention de se servir dela marque
est cependant insuffisante comme est insuffisante aussi I'intention de l'utiliser dans un
but défensif (cf. Davip, Kom. Zum Mschg, ad art. 9§ 8, p. 174, 1re éd.). Une justification
du non-usage n’est valable au sens de I'art.9 al. 1 LMF que si elle est fondée sur des
raisons économiques, sur des cas de force majeure comme un conflit armé ou sur des
difficultés qui rendent 1'usage de la marque impossible, toutes ces circonstances étant
cependant indépendantes de la volonté du titulaire de la marque. Il n’apparait pas que
les circonstances qui ont amené Jean Ricard 4 ne pas utiliser sa marque dans le délai de
trois ans ne ressortissent pas & d’autres raisons que celles subjectives aux défendeurs
(cf. Marrer: Komm. zum MschG, ad art.9 § 2 p. 150; cf. Davip, ibidem).

Ainsi la Cour considére que les défendeurs n’ont pas justifié la non-utilisation de leur
marque dans le délai de trois ans prévu par P’article 9 LMF. Aussi pour ce motif déja la
Cour ordonnera-t-elle la radiation de la marque «Cognac-Ricard» enregistrée le
30 novembre 1970 par les défendeurs, encore que le droit des défendeurs a cette marque
s’est éteint ipso jure sans méme que la radiation de la marque soit ordonnée par le juge

(JT 1936 p.434; ATF 1971 p.78, not.80).

3. Bien que la Cour pourrait s’en tenir aux conclusions qui résultent des considérants
exposés sous chifire 2 ci-dessus, elle examinera les autres problémes posés par la confron-
tation des deux marques en litige.

Ainsi Part.6 al.1 LMF stipule que «La marque dont le dép6t est effectué doit se
distinguer, par des caractéres essentiels, de celles qui se trouvent déja enregistrées».

I1 est indéniable que le Cognac est réputé boisson noble, produit en Charente, plus
spécialement dans la région de Cognac, ville & laquelle il doit son appellation d’origine.

Quant au «pastis», c’est un alcool dont le goit est tiré d’une plante odoriférante,
I’anis, et qui est consommé généralement en guise d’apéritif. Il s’agit 14 d’une boisson
populaire, d’un prix inférieur au Cognac, et qui s’associe dans I’esprit des gens & une
autre région de France, le Midi, et spécialement Marseille. I1 est vrai que la maison
Ricard S.A. a acquis une trés grande notoriété dans la fabrication et la vente du «pastis»
au point qu’il n’est pas rare d’entendre commander dans un établissement public un
«Ricard» pour un «pastis». On pourrait donc déduire de ce fait que la marque «Ricard »
aurait tendance & devenir un signe du domaine public pour désigner un «pastis»; ainsi
on ne verra jamais, du moins en pays francophone qui a subi une certaine influence
cinématographique et littéraire, un garcon de café répondre a la demande d’un
«Ricard» en apportant un « Cognac» a la place d’un «pastis». Le danger de confusion
entre les deux boissons reste incertain bien qu’une publicité habile qui fait peu de cas
de la capacité de discernement du public vise aussi bien 4 faire consommer le «pastis»
comme digestif et le Cognac en guise d’apéritif. A lire cette publicité, toute heure de la
journée est indifféremment propice a4 1’absorption de I'une ou 'autre de ces boissons.
Ainsi, suivant une évolution dli au changement des mceurs et de la mode, évolution



favorisée sans doute par des fins purement commerciales, la spécificité de chacune de ces
boissons tend & s’émousser dans Uesprit du public de telle sorte que, de plus en plus, le
consommateur choisira 'un ou 1'autre produit, non plus en fonction des caractéres
respectifs (digestif ou apéritif) qui leur était 4 tort ou a raison attribués, mais en se
fondant sur d’autres critéres, comme par exemple le goit, la teneur en alcool, ou en se
conformant a la mode du jour. Cette évolution tend donc a réduire la différence qui
était faite dans 'usage de I'une et 'autre boisson.

L’art.6 al.3 prévoit que le premier alinéa du méme article ne s’appliquc pas aux
marques destinées a des produits d’'une nature totalement différente de ceux auxquels la
marque déposée se rapporte.

On a pu voir par ce qui vient d’étre dit que ces deux boissons ne sont pas ou ne sont
plus des produits de nature totalement différente. Pour admettre une nature totalement
différente, il ne suffit pas que les produits ne puissent étre confondus; il faut qu’il n’y ait
point entre eux une parenté assez étroite pour que le dernier acheteur risque de les
attribuer au méme fabricant (JT 1961 p.589; 1971 p.600). En effet, le titulaire d’une
marque a intérét non seulement a ce que les produits d’un autre ne soient pas confondus
avec les siens, mais aussi a ce quil ne soit pas considéré comme le fabricant ou le fournis-
seur de marchandises qui lui sont étrangéres et dont la réputation pourrait nuire au
renom de son entreprise.

Le pastis et le Cognac sont tous deux des boissons alcoolisées qui, a en croire la
publicité, se consomment 'une ou I’autre a n’importe quel moment de la journée, satis-
faisant au méme usage; la parenté de ces deux boissons est donc assez étroite. Aussi le
consommateur qui se rendra chez un marchand de spiritueux et verra au méme étalage
voisiner une bouteille de pastis « Ricard » et une bouteille de « Cognac Ricard », risque-t-il
fort d’attribuer les deux produits 4 la méme provenance. Le fait que cette confusion est
possible démontre que les deux produits ne sont pas d’une nature totalement diflérente.
Cette confusion se produira plus facilement encore entre 1’«Anisctte-Ricard» ct le
«Cognac-Ricard», ces deux boissons se ressemblant davantage, sinon par le goit, par
leur densité d’alcool et par les qualités de «digestifs» que ’on veut bien leur préter. Ces
produits se différenciant donc moins, conduiront inévitablement P'acheteur non averti
qui lira le nom de «Ricard» sur les deux bouteilles 4 penser que ces alcools proviennent
du méme fabricant.

Si les produits pastis, anisette et Cognac se distinguent suffisamment les uns des
autres, notamment par le goat, il n’en reste pas moins que portant chacun la marque
«Ricard» sur leur emballage, le consommateur leur attribuera la méme provenance.
La nature de ces produits n’est donc pas si «totalement différente» que le consom-
mateur n’établisse pas, sans hésiter, un lien entre les produits et un commun producteur.
C’est précisément ce lien que la loi veut éviter en préconisant le dépét de marques se
distinguant par des caractéres essentiels.

La doctrine (TRoLLER: Immaterialgiiterrecht, 2¢ éd. p.274; Davip: Kommentar
zum MschG ad art.6 § 33 p.135) et la jurisprudence (ATF 56 IT 404; ATF 77 1T 331
= JT 1952 p.265, ATF 84 11, 319 = JT 1958 p.592) citées par la demanderesse confir-
ment P'idée qu’une parenté existe entre deux marchandises dés lors que les industries qui
les fabriquent sont assez voisines pour que le public puisse raisonnablement admettre
qu’elles sont exercées par un seul et méme producteur. On ne doit pas prendre plus a la
légére le danger d’une erreur sur le fabricant que celui d’une confusion des marchandises
elles-mémes, si on veut sauvegarder pleinement le principe fondamental en matiére de
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marques, qui est la protection tant de I'indication par la marque d’un certain lieu de
fabrication ou d’exploitation que la valeur commerciale que renferme cette indication.

Dans I’arrét Narok A.G. ¢/Miiller du 9 mai 1961 (ATF 87 IT 107 = JT 1961 p.589)
le Tribunal Fédéral a déclaré aussi que le titulaire de la marque nouvelle n’a pas d’in-
térét légitime a se rapprocher de la marque plus ancienne lorsqu’il existe un risque,
méme lointain, que le public attribue la méme provenance aux produits désignés par ces
marques. Le Tribunal Fédéral ajoute qu’une sévérité particuliére s’impose quand les
marques sont identiques. Or, il sied de rappeler ici que, au moment de I’enregistrement
de la marque « Cognac-Ricard» par Jean Ricard, soit 2 la fin de ’année 1970, Ricard
S.A. vendait déja du Cognac en Suisse par I’intermédiaire de son représentant Collé.
Ce Cognac est livré au public sous la marque «Bisquit», marque a laquelle est associée
la marque «Ricard» en sous-titre. Ainsi non seulement ces deux maisons utilisent une
marque identique mais mettent sur le marché un méme produit. L’acheteur profane ne
fera en effet aucune distinction entre un Cognac «Bisquit-Ricard» et un «Cognac-
Ricard»; il sera tout au plus sensible a la différence existant dans la présentation du
produit, (forme de la bouteille, étiquette) mais il ne manquera pas d’attribuer les deux
produits au méme fabricant, Ricard, dont le nom s’associe aussi dans son esprit au
fabricant du pastis. Le nom Ricard reste le nom de famille d’un fabricant de pastis et
de Cognac. Bien que ce patronyme soit devenu une marque et, de plus, une marque de
haute renommée, le nom Ricard n’est pas devenu un signe du domaine public.

II est vrai qu’il arrive que dans certaines circonstances il soit demandé un «Ricard »
pour exprimer le désir d’un pastis mais il ne viendra pas 4 I'idée au serveur d’apporter
un pastis «Pernod»; il donnera un pastis « Ricard», ce qui démontre bien que le nom de
Ricard s’il s’associe au pastis reste avant tout une marque déterminée. La notoriété d’une
marque ne signifie pas que cette marque soit tombée dans le domaine public. Aussi plus
une marque est-elle connue, plus sa protection doit s’accroitre (JT 1966 p.613 Nescalé
c/Ecafé) .

11 découle donc des considérants ci-dessus que les produits en cause ne sont pas d’une
nature «totalement différente», leur provenance pouvant étre confondue par le con-
sommateur, et que, par conséquent, la marque « Cognac Ricard» doit se distinguer par
des caractéres essentiels de la marque «Ricard» enregistrée antérieurement.

4. Les deux marques qui s’opposent sont toutes deux des marques verbales et il s’agit
dans les deux cas de marques patronymiques.

Pour apprécier si deux marques concernant des produits qui ne scraient pas totalement
différents se distinguent suffisamment par leurs caractéres essentiels, il y a lieu d’exa-
miner Pimpression d’ensemble que laissent les marques & comparer {JT 1953 p.572).
En ce qui concerne les marques verbales, impression d’ensemble est fonction de ’effet
auditif des termes et de leur aspect graphique. L’effet auditif d’un terme dépend du
métre de la cadence et de la succession des voyelles sonores. L’aspect graphique se
caractérise par la longueur du mot et par ’identité ou la diversité des lettres employées.
(SJ 1966 p.401, spéc. 403.)

En P'espéce, il n’est pas nécessaire d’épiloguer pour déclarer que I’élément «Ricard»
de la marque de Jean Ricard est identique 4 tous égards a la marque «Ricard».

Pour mesurer le risque de confusion, la Cour doit se baser sur la maniére dont les

! Bemerkung der Redaktion: JT 1966 p.613 = Schweiz, Mitt. 1965, 253 ff. und RIPIA
1965, 236ff.
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marques sont déposées et non pas sur la maniére dont elles sont utilisées (MATTER : Kom.
zum MschG. ad art.6 § IT p.99, ler al.; JT 1945 p.78, JT 1953 p.571, SJ 1966 p.401,
not. p.404). Or, il faut bien admettre que de la confrontation de ’enregistrement No
226361 du 8 décembre 1959 et du No 374180 du 30 novembre 1970 il résulte que le
graphisme des mots «Ricard» est absolument identique.

Quant au second élément de la marque contestée, le mot «Cognac», qui désigne le
produit méme que les défendeurs prétendent vouloir commercialiser en Suisse sous leur
marque, il ne saurait constituer une distinction suffisante propre a éviter une confusion
a IPamateur de Cognac. Personne, en Suisse, ne se trompera sur le mot « Cognac», ce
produit portant le méme nom que la région ol il est traditionnellement fabriqué et
ayant acquis une immense notoriété. En conséquence ce qui retiendra davantage I’atten-
tion de I’acheteur éventuel de Cognac ce sera précisément l’autre élément de la marque,
le mot «Ricard» qui, du méme coup, devient ’élément principal de la marque servant
a différencier les divers Cognacs mis sur le marché. Ainsi ’adjonction de «Cognac» a
«Ricard» ne permet pas d’écarter le risque de confusion entre les deux marques en
litige. Dans ce cas, la marque postérieure est donc dépourvue de pouvoir distinctif
puisque Padjonction du mot «Cognac» n’est pas 2 méme d’individualiser la marque la
plus récente, les deux marques comportant le méme élément principal (Davip: Komm.
zum MschG. ad art.6 § 14 p. 126; ATF 92 11 257, spéc. 261). La force distinctive du mot
«Cognac» est trés limitée sinon nulle, dés lors que les deux produits sont semblables et
sont achetés dans les mémes points de vente. L’acheteur risque fort de croire que les
produits vendus sous ces marques proviennent du méme fabricant.

De plus, il a été jugé que les indications relatives & la nature des choses, soit les mots et
les expressions servant a désigner une marchandise (Cognac) ou 4 renseigner sur ses
qualités sont des biens du domaine public, de sorte qu’une désignation générique ne
saurait étre monopolisée par un fabricant (JT 1945 p.143; SJ 1967 p.601). Or, le mot
«Cognac» désigne une marchandise vendue aussi bien par Ricard S.A. que par les
défendeurs; lautre élément de la marque la plus récente étant identique, a P’ceil et a
PPouie, & la marque précédente, on ne voit donc pas en quoi la marque litigieuse se
distingue suffisamment de la premiére de maniére 4 éviter tout risque de confusion sur la
provenance de la marchandise. Lorsque des éléments inaptes a étre protégés, comme le
mot «Cognacy, sont intégrés dans un signe, il faut également considérer 'impression
d’ensemble, laquelle se détermine principalement sur la base des éléments valables. Or,
dans le cas présent le seul élément valable, le mot «Ricard» est identique de part et
d’autre (cf. MarTer EJS. No 683 III, 1) et il est déterminant pour Pimpression
d’ensemble (JT 1971 p.604).

5. Les considérants émis ci-dessus aménent la Cour a penser que la contrefagon que
constitue la marque des défendeurs est de nature a induire le public en erreur (art.24

lit.a LMF).

Le Cognac, le pastis, tous deux spiritueux, se trouvent en vente dans les mémes com-
merces, spécialisés ou non; tous deux concernent la méme clientéle constituée de quel-
ques personnes trés averties et d’une foule de profanes. Il n’est pas nécessaire d’insister
pour souligner P’évidence de la confusion qui se produira dans V’esprit des amateurs
lorsque ceux-ci verront exposés devant eux un cognac «Bisquit-Dubouché-Ricard», un
pastis «Ricard» et un cognac «Ricard Cognac». Inévitablement toutes ces bouteilles,
quelle que soit la diversité de leur forme ou du graphisme de leur étiquette, seront
attribuées au méme fabricant, celui dont la marque a acquis une grande notoriété depuis



— 9] —

longtemps, la maison Ricard S.A. Or, il convient justement de s’écarter tout spéciale-
ment des marques de haute renommée pour éviter le risque de confusion (JT 1966
p-613). Il suffit de voir passer dans les rues de nos villes les camionnettes du représentant
Collé sur les flancs desquelles sont peints en gros caractéres et de méme dimension les
mots «Ricard-Bisquit-Cognac» pour se convaincre, si cela était encore nécessaire, du
risque énorme de confusion que crée la marque des défendeurs. Il faut bien reconnaitre
aussi que I’étiquette des défendeurs contribue largement, par les traits analogues qu’elle
présente a celle de la demanderesse 4 induire le public en erreur en I'incitant ainsi a voir
dans ces deux produits la méme provenance. Ce danger de confusion doit s’apprécier
aussi en tenant compte du degré d’attention que I’on peut attendre des acheteurs des
produits sur lesquels les marques & comparer sont apposées (ATF 84 II 457; SJ 1935
p.334; SJ 1967 p.604). Excepté de rares connaisseurs, ’amateur profane achétera une
bouteille «Cognac-Ricard» en étant bien persuadé qu’il a fait I'acquisition d’un produit
de la maison Ricard S.A. bien connue.

Aujourd’hui, la grande masse du public achéte les produits alimentaires dans des
magasins 4 grande surface coopératives, discount etc. ; la plupart du temps ces commerces
sont des self-services et les quelques employées qui aident a la vente sont bien empruntées
pour donner un conseil quelconque a la clientéle; le risque de confusion est donc d’autant
plus grand que Poffre s’adresse 4 un large public, généralement profane. En outre,
Pacheteur n’aura pas toujours la latitude de comparer les deux marques en les juxta-
posant; le plus souvent il se laisse guider par un souvenir, une impression que lui a
laissée une premiére vision, ce qui a pour effet d’accroitre encore le risque de confusion
(JT 1961 p.587).

Enfin, le fait que le mot «Cognac» soit moins connu dans certaines régions de la
Suisse qu’en Suisse Romande - ce qui est loin d’étre établi — et que le risque de confusion
se produira peut-étre moins dans ces régions, n’empéche pas que le risque de confusion
existe sur le territoire de la Confédération et tombe par conséquent sous 'empire de la
loi sur les marques.

La marque inscrite la premiére sera aussi protégée quand bien méme le risque de
confusion reste théorique puisque les défendeurs n’ont jusqu’a ce jour jamais exporté une
bouteille de Cognac en Suisse. En effet, la jurisprudence du Tribunal Fédéral admet
qu’il suffit de parler d’un risque purement hypothétique. Peu importe qu’aucune confu-
sion ne se soit produite pourvu que les deux marques considérées risquent d’étre con-
fondues, ce qui est le cas présentement (J7T 1938 p.18; JT 1953 p.571; JT 1952 p.269).

La Cour admettra donc que la marque des défendeurs est de nature & créer des
confusions,

6. On a vu plus haut, sous chiffre 3 de la partie faits que Jean Ricard a résisté victo-
rieusement a Paction intentée contre lui devant le Tribunal d’Angouléme lequel fut
confirmé par la Cour d’Appel de Bordeaux, action visant & lui interdire I"utilisation de
ses marques «Cognac Ricard» ou «Cognac T.Ricard» en France. Les motifs princi-
paux invoqués en sa faveur dans les considérants des deux jugements en question résident
dans le fait qu’il lui a été reconnu une antériorité dans la vente du Cognac sous le nom
de Ricard et ces tribunaux en ont inféré qu’il était faux de prétendre a ’existence d’une
concurrence parasitaire étant donné que la Société Ricard ne devait pas son renom 2 la
vente du Cognac. De plus, les juges frangais ont estimé que les époux Ricard n’avaient
fait qu’utiliser leur nom patronymique en utilisant une marque réguliérement déposée.

Si les défendeurs bénéficient en France d’une antériorité pour I’enregistrement et
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l'utilisation de la marque «Cognac Ricard» il n’en n’est pas de méme chez nous ou
Penregistrement du mot «Ricard» remonte 4 des décennies (renouvelé en 1959) soit
avant que les défendeurs n’aient fait enregistrer leur marque pour la Suisse. Lorsque
Jean Ricard a enregistré sa marque internationalement en 1970, Ricard S.A. vendait
déja du Cognac en Suisse sous la marque «Bisquit-Dubouché-Ricard» diiment inscrite.
Or, en vertu du principe de la territorialité auquel s’est rallié le Tribunal Fédéral, la
marque enregistrée en Suisse confére a son titulaire le droit exclusif de 'utiliser dans ce
pays, la protection étant limitée au champ d’application de laloi. Sidonc ’ayant droit ne
saurait s’opposer a I'usage de sa marque a Pétranger par une autre entreprise, il le peut
dés qu’elle apparait sur le marché suisse, méme si elle a été apposée et utilisée licitement
ailleurs; lui seul jouit en Suisse de la protection 1égale (SJ 1963 p.510, not.513; SJ 1965
p-129).

Ainsi Pantériorité des droits de la demanderesse sur la marque «Ricard» en Suisse
pour désigner tout spiritueux, notamment du pastis, de I’anisette et du Cognac est
établie a satisfaction de droit.

7. Jean Ricard et les intervenants insistent pour leur défense sur I'importance que
prend a leurs yeux l'utilisation de leur patronyme pour commercialiser leur produit, le
Cognac, qui n’est pas le produit au moyen duquel la société Ricard a acquis une grande
réputation; ils mettent aussi en avant les jugements frangais qui ont rendu leur marque
prioritaire en France en ce qui concerne la commericialisation du Cognac (cf. jugements
de la Cour d’Appel de Bordeaux du 17 février 1970 et du Tribunal de grande instance
d’Angouléme du 24 octobre 1973).

Encore une fois il sera répété que Ricard S.A. a obtenu enregistrement de la marque
Ricard en Suisse depuis trés longtemps; dés que Ricard S.A. absorba la maison Bisquit
elle vendit en France et 4 'étranger, en Suisse notamment du Cognac sous la marque
Bisquit en y adjoignant sa propre marque Ricard. Le Cognac Bisquit étant trés connu la
demanderesse avait évidemment avantage & continuer a utiliser cette marque pour
I’écoulement de son Cognac en faisant toutefois apparaitre sa propre marque sub-
sidiairement; il n’est pas exclu cependant que la demanderesse tende a donner petit a
petit plus d’importance a I’élément Ricard qu’a 1’élément Bisquit de la marque, élément
qu’elle fera peut étre un jour disparaitre complétement. Si cette évolution ne parait pas
possible en France apreés le jugement du Tribunal d’Angouléme du 24 octobre 1973, en
Suisse elle serait en revanche fondée juridiquement étant donné que la marque Ricard
jouit d’une antériorité incontestée et qu’elle recouvre entre autre tous «vins, vins mous-
seux, cidres, apéritifs, alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers». Il ne serait
donc pas étonnant qu’un jour la demanderesse vende son cognac en Suisse sous la simple
marque Ricard. Dés lors apparait avec plus d’acuité encore le risque énorme de con-
fusion qu’entrainerait 'utilisation en Suisse d’une marque COGNAC RICARD par les
défendeurs.

II a été exposé plus haut pourquoi 'élément COGNAC de la marque des défendeurs
n’est pas de nature 4 apporter une distinction suffisante de la marque de la demanderesse
dés lors que I’élément essentiel des deux marques — élément unique de la marque de la
demanderesse — est le mot RICARD. De plus ces deux maisons produisent et vendent du
cognac.

Le Tribunal Fédéral a déja jugé qu'une maison est autorisée a incorporer un patro-
nyme dans sa marque pour autant que soient respectés le principe de la véracité et la
régle selon laquelle cette marque ne doit pas induire en erreur ni méconnaitre le droit
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exclusif d’une autre entreprise 4 sa marque (ATF 79 IT 187 = SJ 1954 p.253; ATF II
371 = SJ 1963 p.249).

Si le principe de la véracité est ici sauvegardé, il n’en va pas de méme en ce qui
concerne le risque de confusion.

D’aprés la jurisprudence (ATF 88 IT 35 = SJ 1962 p.376), une société viole, en
choisissant sa raison, le droit exclusif d’un tiers 4 la siennc propre, si elle risque par son
choix de tromper le public et de provoquer des confusions entre les deux raisons. Pour
qu'un tel danger existe, il n’est pas nécessaire que des erreurs se soient effectivement
produites. Il suffit qu’elles soient vraisemblables étant donné la composition des raisons
en présence et les circonstances du cas. Vu la liberté du choix, il y a lieu d’étre exigeant.
Cependant, lorsque deux marques contiennent les mémes noms patronymiques, quelles
que soient les précautions prises par la marque la plus jeune pour se distinguer de la plus
ancienne, il subsistera toujours un risque de confusion (ATF 7911 188 = SJ 1954 p.253ss
not. 258).

Pour limiter dans la mesure du possible le risque de confusion né de marques compre-
nant un patronyme identique, la jurisprudence du Tribunal Fédéral ne reconnait pas a
chacun le droit d’utiliser sans autre son nom patronymique comme marquc lorsque ce
méme nom est déja un élément constitutif d’'une marque existante (ACJ du 14 avril 1972
Audemars Piguet et Cie ¢/ Jacky Audemars; ATF 88 IT 371 = SJ 1963 p. 249, not. 253;
ATF 79 11 188).

Déja dans un arrét Pernod du 30 mai 1944 (ATF 70 IT 182 = SJ 1945 p.337 not.
p. 344), le Tribunal Fédéral, tout en déclarant que le droit au nom est, en régle générale,
plus fort que le droit a la marque, repoussant ainsi le droit exclusif d’utiliser le patro-
nyme, précise cependant que méme s’il ne s’agit pas d’un préte-nom ni de 'emploi
manifestement abusif d’un nom, ’homonyme ne pourra se servir sans retenue de son
nom pour s’emparer de la notoriété d’une marque. Il devra se soumettre aux restrictions
que la bonne fol impose 4 cet usage et prendre toutes les mesures propres a diminuer le
plus possible le risque de confusion; partant il n’utilisera son nom que sous une forme et
avec des adjonctions qui le différencient nettement du nom de I’homonyme, protégé par
une marque valable et au bénéfice de ’antériorité du dép6t et d’usage.

Quelques années plus tard, toujours & propos d’un litige se rapportant a la marque
Pernod, le Tribunal Fédéral souligne que c’est a tort qu’il est prétendu que le droit
d’employer son propre nom dans les affaires a le pas sur le droit d’autrui 4 une marque.
Certes, V’introduction d’un nom de famille dans une marque est toujours problématique,
car la possibilité existe qu’un homonyme exerce son activité dans le méme domaine
économique et, étant seul a la téte de sa maison, soit tenu de prendre comme élément
essentiel de la raison de commerce son nom de famille (art. 945 CO), ce qui lui permet de
T'employer comme marque (art.1 LMF). Mais en ce cas — Le Tribunal Fédéral V’a
toujours exigé avec insistance — il doit prendre les mesures voulues pour diminuer autant
que possible le danger de confusion, notamment en ajoutant & son nom dans la marque
des éléments distinctifs (JT 1953 p. 168ss, not. 179).

On a déja vu que le mot «Cognac» qui désigne le lieu d’origine d’un produit avec
lequel il se confond ne saurait constituer un élément distinctif & c6té du mot «Ricard»
qui reste ’élément prépondérant de la marque. Jean Ricard n’a donc fait aucun effort
d’imagination pour que sa marque sc distingue nettement de la marque Ricard plus
ancienne. Comme il a été déja dit les produits vendus par les deux maisons s’achétent
dans les mémes commerces ou la clientéle compare et préte quelque attention mais
cependant de fagon de plus en plus superficielle. Ricard S.A. vendant aussi du Cognac,
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les caractéres distinctifs de la nouvelle marque doivent s’apprécier avec plus de rigueur.
Cette rigueur s’impose d’autant plus que la marque antérieure Ricard est de haute
renommeée, utilisée depuis de nombreuses années en Suisse, particuliérement en Suisse
Romande. En conséquence la marque Cognac-Ricard évoquera automatiquement dans
Pesprit des gens ’ancienne marque Ricard et prétera 4 la plus grande confusion, ce
d’autant plus que la demanderesse vend du Cognac et que rien ne peut ’empécher de le
vendre en Suisse sous la marque Ricard.

8. Il reste a savoir si les défendeurs ont violé la loi sur la concurrence déloyale,
applicable concurremment (ATF 88 II 371).

L’art.1 al.2 lit.d LCD suppose d’abord l'existence d’un risque de confusion. Pour
juger si cette condition est remplie, il faut partir du principe fondamental du droit relatif
a la concurrence déloyale: toute prestation d’un industriel ou d’un commergant doit
étre protégée contre ’exploitation abusive qu’en peut faire un concurrent. On se trouve
en présence d’un tel abus lorsque, par suite du comportement d’un concurrent, I'auteur
d’une prestation est privé du fruit de ses efforts et que ceux-ci profitent au concurrent
bien qu’il n’ait pas fourni une prestation correspondante. Dés lors, les conditions de
P’art.1 al.2 lettre d LCD ne sont remplies que si les marchandises d’un fabricant ou
commergant risquent d’étre prises, pour celles qu’une autre personne a déja lancées sur
le marché (ATF 83 II 162 = JT 1957 p.561; ATF 87 II 54 = JT 1961 p.602). La Cour
reléve que si Sieur Jean Ricard conserve certes le droit d’utiliser son nom dans sa marque,
sa bonne foi aurait exigé qu’il eiit tout au moins tenté d’y apporter un signe distinctif
valable. Or, les défendeurs n’en ont rien fait, ce qui laisse supposer qu’ils ont peut-étre
Pintention de bénéficier d’une marque de haute renommée acquise par un concurrent.
D’ailleurs, semblable expérience a déja été tentée par certains membres de la famille des
défendeurs. Ainsi n’a-t-on pas vu la belle-fille de Jean Ricard, Francine Vernine,
immatriculée au registre du commerce de Cognac le 18 décembre 1964 pour exercer a
Juillac-Le-Coq (Charente), sous I’enseigne «Francine Ricard» un commerce de gros de
spiritueux divers, déposer au greffe du Tribunal de Commerce de Cognac le 5 mars 1965,
une marque consistant en une étiquette combinant les couleurs blanc, argent et bleu et
portant les mentions «Francine Ricard-Pastis» en gros caractéres, «apéritifs — 45° —
anisé» en caractéres moyens et «Francine Ricard, Juillac-Le-Coqg-Charente-France-
maison fondée en 1964 en petits caractéres. Inutile de dire que cette étiquette ressemble
étrangement a I’étiquette traditionnelle du pastis Ricard. La Cour de Cassation fran-
¢alse mettait cependant un terme définitif le 28 juin 1971 4 Tusage de cette étiquette non
sans constater et dire «... qu’une intention délibérée de fraude s’entend avec certitude
des circonstances de la cause ...» (cf. Ripia No 85, octobre 1971, p. 171 et ss, not. 179 et
180).

Ainsi on ne peut s’empécher de penser que Jean Ricard essaye de faire admettre sa
marque dans un pays ol la marque Ricard jouit d’une renommée incontestée et de
tenter de tirer profit d’une réputation qu’il n’a en aucune fagon contribué a créer.

9. L’art. 302 LPC permet & quiconque qui a un intérét juridique a intervenir dans le
proces de prendre des conclusions (S] 1925 p.429; 1962 p.228). 11 est indéniable que les
enfants de Jean Ricard sont intéressés a I’issue du présent proces.

Jean Ricard a en effet fait donation a son fils Gilbert et a sa fille Jeannette Mur-
Ricard le 3 mars 1966 de tout le domaine du Faucaudat sur lequel se trouve les vignes
donnant le vin dont est tiré le Cognac vendu sousla marque Cognac Ricard. Aujourd’hui,
Jean Ricard, dont il n’est pas contesté qu’il est atteint de paralysie partielle a la suite
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d’une hémyplégie, a remis totalement I’exploitation du domaine entre les mains de ses
enfants, lesquels jouissent indiscutablement d’un droit sur la marque inscrite par leur
pére (art. 11, ler al. LMF). Ainsi Gilbert Ricard et Jeannette Mur-Ricard étaient fondés
a intervenir dans la présente cause.

10. La Cour déboutera enfin les défendeurs de leur demande reconventionnelle. Tous
les considérants ci-dessus conduisent 4 la conclusion que Ricard S.A. bénéficie en Suisse
de la priorité de I'usage de la marque Ricard, méme dans la vente du Cognac. Dés lors
il parait insolite que les défendeurs qui n’ont jamais utilisé leur marque en Suisse puissent
prétendre faire radier une marque qui jouit d’une antériorité indiscutable sur le terri-
toire national.

11. Les défendeurs qui succombent supporteront les dépens de la demanderesse dans
lesquels est comprise une participation aux honoraires d’avocat de fr. 5000.— (art. 122 et

129 LPC).

Par ces motifs La Cour:
Principalement:

— Ordonne au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle de procéder a la radiation
de la fraction suisse de I’enregistrement international No 374 180 Cognac Ricard.

— Dit et prononce que Jean Ricard tente de commettre un acte de concurrence
déloyale en ayant procédé a ’enregistrement international de la marque Cognac Ricard
sous No 374180, enregistrement international concernant la Suisse, et en déclarant
vouloir utiliser cette marque.

— Fait défense tant au défendeur qu’aux intervenants, sous peine des sanctions prévues
a l’art.292 CPS, soit les arréts ou ’'amende, d’utiliser en Suisse la dénomination Cognac
Ricard sous quelque forme que ce soit, notamment sur leurs produits, dans leur publicité,
sur leurs papiers et dans toutes leurs relations d’affaires.

— Déboute le défendeur et les intervenants de toutes autres, plus amples ou contraires
conclusions.

Reconventionnellement:

Déboute Jean Ricard et les intervenants de toutes leurs conclusions.

Sur les dépens:

Condamne Jean Ricard ct les intervenants aux dépens de la demanderesse, taxés a
fr. 8927.80, dans lesquels est comprise une participation de fr. 5000.— aux honoraires
d’avocat.

Fixe a fr. 2000.— I’émolument complémentaire dii par la demanderesse au Greffe
de la Cour.

MSchG Art.7 Abs.1 Ziff. 1

Die Eintragung einer Individualmarke setzt voraus, daf der Hinterleger die Wa-
ren, die damit gekennzeichnet werden sollen, entweder selber herstellt oder mit thnen
Handel treibt.
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Hinterlegung einer Marke, die der Inhaber Dritten zum Gebrauch auf Bekleidungs-
stiicken iiberlassen will, um fiir eine von ihm vertricbene Ligarette zu werben.

Lenregistrement d’une marque individuelle suppose que le déposant fabrique lui-
méme les marchandises que la marque vise 4 cavactériser ou qu’il en fasse le com-
merce.

Enregistrement d’une marque que le titulaire entend céder a des tiers pour qu’elle
Jigure sur des vétements dans un but de réclame pour des cigarettes vendues par le
titulaire.

BGE 100 Ib 411f., PMMBI 1974 1 46 ff., und JT 1974 I 542, Urteil der
I. Zivilabteilung vom 25. April 1974 1. S. Fabrique de Tabac Réunies SA
gegen das Amt.

4. Die Fabriques de Tabac Réunies SA in Neuenburg befalB3t sich mit der
Herstellung und dem Vertrieb von Tabakwaren sowie mit allen damit zu-
sammenhingenden Geschiften. Nach dem Handelsregistereintrag kann
sie sich mit andcren Betrieben des Tabakgewerbes zusammenschlieBen
oder sie erwerben.

Am 7. Mai 1973 ersuchte sie das eidg. Amt fiir geistiges Eigentum, das
Zeichen «B.Muratti » als Fabrik- und Handelsmarke in das schweizerische
Markenregister einzutragen. Das Zeichen ist fur Bekleidungsstiicke, ¢in-
schlieBlich Stiefel, Schuhe, Hausschuhe, Taschentiicher, Halstiicher,
Schlipse, Kravatten, Giirtel, Hiite, Hemden, Leibchen, Miitzen und
Handschuhe bestimmt.

B. Das Amt bezweifelte, dall die Gesuchstellerin als Unternehmen des
Tabakgewerbes auch fiir Textil- und Schuhwaren eine Marke hinterlegen
konne. Es forderte die I'irma deshalb am 7. Juni 1973 auf, glaubhaft zu
machen, daB sie die Marke auf den beanspruchten Waren gebrauche oder
dies wenigstens ernsthaft beabsichtige. Die Gesuchstellerin antwortete am
6.Juli 1973, sie lasse die im Warenverzeichnis aufgefithrten Bekleidungs-
stiicke als Luxusartikel durch Dritte herstellen und mit der Marke «B. Mu-
ratti » verschen, die Ware aber verbilligt durch besondere Modegeschifte
verkaufen, um damit fiir dic von ihr unter der Marke MURATTT vertric-
bene Zigarette zu werben. Das Gesuch betreffe somit nicht cine Fabrik-,
sondern eine Handelsmarke.

Nach einem weiteren Briefwechscl wies das Amt das Gesuch am 7. Fe-
bruar 1974 mit der Begrindung zurtick, die I'irma sei nicht befugt, das
Zeichen «B. Muratti » als Marke fiir Textilien und Schuhwaren hinterle-
gen zu lassen; die Marke weise iibrigens wahrheitswidrig auf cinen Ge-
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schend.

C. Die Fabriques de Tabac Réunies SA fiihrt gegen diesen Entscheid
Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, ihn aufzuheben und das
Zeichen «B. Muratti » als Handelsmarke im Register eintragen zu lassen,
eventuell unter Verschiebung des Anmeldedatums auf den 27. September

1973.
Das Amt fiir geistiges Eigentum beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

1. Als Fabrik- und Handelsmarken kommen nach Art. 1 MSchG neben den Geschéfts-
firmen nur die Zeichen in Frage, die zur Unterscheidung oder zur Feststellung der Her-
kunft gewerblicher und landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder Waren dienen und auf
diesen selbst oder deren Verpackung angebracht sind. Zur Hinterlegung ihrer Marken
berechtigt sind gemaB Art.7 Abs. 1 MSchG insbesondere Industrielle und sonstige Pro-
duzenten, deren Produktionsgeschift sich in der Schweiz befindet, sowie Handeltrei-
bende mit einer festen schweizerischen Handelsniederlassung.

Die Eintragung einer Marke ist somit an die Bedingung gekniipft, daB3 der Bewerber
die Erzeugnisse, die damit gekennzeichnet werden sollen, entweder selber herstellt oder
mit ihnen Handel treibt (MaTTER, Kommentar zum MSchG, S.46 und 126/7; Davip,
Kommentar zum MSchG, 2. Aufl. N 30 und 39 zu Art,6; TROLLER, Immaterialgiiter-
recht, Bd.II S.745/6 und 749). Gleich verhailt es sich nach dem deutschen Recht (vgl.
BauMsaca/HEFERMEHL, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, Bd. II N 27 ; von Gamum,
Warenzeichengesetz, N 45 zu § 1 WZG).

2. Die Beschwerdefiihrerin behauptet nicht, sie habe die Absicht, selber Textilien und
Schuhwaren herzustellen. Sie leitet ihre Berechtigung, die Marke «B.Muratti» zu
hinterlegen, vielmehr daraus ab, daB sie das Zeichen auf den im Warenverzeichnis ange-
gebenen Bekleidungsstiicken verwenden wolle. Um diese Absicht glaubhaft zu machen,
verweist sie auf zwei Kravattenmuster, die der Beschwerde beiliegen und den Schriftzug
«B.Muratti» tragen. Mehr ist der Beschwerdeschrift iber die beabsichtigte Verwendung
des Zeichens nicht zu entnehmen. Sie enthilt insbesondere keine Anhaltspunkte dafiir,
die Beschwerdefiithrerin handle mit Textilien und Schuhwaren oder beabsichtige, dies zu
tun. Aus den Akten, insbesondere aus der eigenen Erklirung der Beschwerdefiihrerin
vom 4. Juli 1973, erhellt dagegen, daB sie aul Textilien und Schuhwaren, die von anderen
Unternehmen hergestellt, gehandelt und verkauft werden, den Namenszug «B. Muratti»
anbringen lassen will, um fiir die von ihr unter der Marke MURATTTI vertriebenen
Zigaretten zu werben.

Ein solches Vorhaben hat mit den Funktionen, die eine Handelsmarke nach dem
vom Gesetz vorgeschriebenen Zweck zu erfiillen hat, jedoch nichts zu tun, kann folglich
auch nicht angerufen werden, um eine Marke registrieren zu lassen. Die Marke ist ein
Mittel, um die Herkunft der Ware festzustellen oder sie von anderen Waren zu unter-
scheiden (BGE 99 II 108 Erw.2). Die Hinterlegung eines reklamehaften Zeichens, das
weder auf den Hersteller noch auf den Hindler der damit versehenen Waren hinweist,
widerspriche vielmehr der gesetzlichen Zweckbestimmung und ist deshalb unzulissig.
In diesem Sinne hat das Bundesgericht bereits mit Bezug auf die Marke « TARZAN»
entschieden, die ihr Inhaber einzig zum Zwecke hinterlegen wollte, anderen Firmen ge-
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stiitzt auf Lizenzvertrdge die Befugnis zu verschaffen, ihre eigenen Erzeugnisse oder
Waren mit dem Namen dieser Filmfigur zu kennzeichnen (nicht veréffentlichtes Urteil
der I.Zivilabteilung vom 3.April 1973 i.S. Edgar Rice Burroughs Inc.).

Zu Unrecht beruft sich die Beschwerdefiithrerin auf die angeblich abweichende
Rechtsanschauung im $sterreichischen Markenrecht. Die von ihr angefiihrten Stellen
aus SoNN/PreTTENHOFER/KOCH, Warenzeichenrecht, haben nicht den Sinn, den ihnen
die Beschwerdefiihrerin beilegt. Die Ausfiihrungen 8.399 Ziff.2 und namentlich S.865
Ziff. 14 entsprechen vielmehr der schweizerischen und deutschen Auffassung. Dies gilt
insbesondere von der letztgenannten Stelle, an der gesagt wird, das Markenrecht kénne
nur fir ein bestimmtes Unternechmen und zur Bezeichnung bestimmter von diesem
Unternehmen in Verkehr zu setzender Waren erworben werden, eine Marke kénne
daher nur fir solche Waren eingetragen werden, die aus dem markenberechtigten
Unternehmen tatsdchlich hervorgehen oder doch nach der herrschenden gewerblichen
Einteilung hervorgehen kénnen. Dem widerspricht keineswegs, daB3 auf S.865/6 Ziff. 16
ausgefithrt wird, vom markenrechtlichen Standpunkt aus sei es gleichgiiltig, wie weit die -
gewerberechtlichen Befugnisse des Unternehmens reichen; es komme vielmehr auf die
Umstédnde des konkreten Falles an. Was damit gemeint ist, erhellt aus dem angegebenen
Beispiel, wonach ein Unternehmen eine Marke fiir «landwirtschaftliche Produkte»
neben «Nzhrmitteln» rechtswirksam nicht hinterlegen kann, wenn es von solchen
Produkten nur Néihrmittel absetzt.

3. Nach Art. 14 Abs. 1 Ziff. 1 MSchG hat das Amt fiir geistiges Eigentum die Eintra-
gung einer Marke unter anderem dann zu verweigern, wenn der Bewerber zur Hinter-
legung nicht berechtigt ist. Diese Berechtigung hat das Amt der Beschwerdefiihrerin
nach dem, was in tatsichlicher Hinsicht feststeht, zu Recht abgesprochen, weshalb auch
die Riickweisung des Eintragungsgesuches nicht zu beanstanden ist. Was die Beschwer-
defiihrerin gegen die Zustandigkeit des Amtes einwendet, geht samt und sonders fehl und
braucht angesichts der klaren gesetzlichen Regelung nicht widerlegt zu werden.

Bei diesem Ergebnis kann dahingestellt bleiben, ob das Zeichen «B.Muratti» den
Vorschriften des Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 und 4 widerspreche und auch deshalb von der Ein-
tragung auszuschlieBen wére.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

MSchG Art.9 Abs. 1, Deutsch-Schweizerisches Abkommen 1892, Are. 5 Abs. 1

Die Anforderungen, die an den Gebrauch einer Marke in Deutschland zu stellen
sind, sind nach schweizerischem Recht zu beurtetlen. Dieses bestimmt, 0b die Ver-
wendung der Marke in Deutschland den Vorschriften des Art.9 MSchG in der
Schweiz geniige.

Nach schweizerischer Anschauung beginnt der prioriidtsbegriindende Gebrauch
nicht schon mit dem Anbringen der Marke auf der Ware, sondern erst mit deren
Erscheinen auf dem schweizerischen Markt. Mit der Marke versehene, aber aus-

1 Bemerkung der Redaktion: Publiziert im PMMBI 1973 I 57 ff. = Schweiz. Mitt.
1973, 178 fI.



— 99 —

schlteflich fiir den Export bestimmte Waren erfiillen dieses Erfordernis nicht, mag

die Marke auch in der Schweiz angebracht werden.
Art. 5 des Deutsch-Schweizerischen Abkommens 1892 geht den Art.6ff. PV Ue vor.

Lorsqu’une marque est utilisée en Allemagne, la notion d’usage est déterminée selon
le drott suisse, conformément aux conditions posées par article 9 LMF.

Selon la conception suisse, 'usage qui crée la priorité ne prend pas déjd naissance
lors de Iapposition de la marque sur la marchandise, mais uniquement lors de
Uapparition de celle-ci sur le marché suisse. Des marchandises munies de la marque,
mats destindes uniquement d I’ exportation, ne remplissent pas cette condition méme
st la marque est apposée en Suisse.

BGE 100 II 230, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bun-
desgerichts vom 30. April 1974 1. S. Robugen Gesellschaft mbIH gegen
Janssen Pharmaccutica NV (deutscher Text mitgeteilt von Patent-
anwilten E.Blum & Co., s. auch JT 1974 I 549).

4. Die Robugen GmbH in EBlingen (BRD) lie am 26. Oktober 1953
das Warenzeichen MIROCOR fiir Medikamente unter Nr. 172339 in das
vom Internationalen Biiro zum Schutze des gewerblichen Eigentums ge-
fiihrte Markenregister eintragen. Sie gebrauchte es bis Ende 1960 in
Deutschland ; dann benutzte sie das Zeichen nur noch auf Medikamenten,
die sie in einige Ldnder ausfithrte; die Schweiz gehdrte zundchst nicht
dazu. Am 28. August 1967 meldete sie ein unter der Marke MIROCOR
vertriebenes Herzstdrkungsmittel bei der Interkantonalen Kontrollstelle
fur Heilmittel (IKS) in Bern an, die das Mittel jedoch erst am 10. Januar
1972 als bewilligungspflichtig registrierte. Die Robugen GmbH will es
bereits seit Dezember 1971 in der Schweiz auf den Markt gebracht haben.

Die belgische Firma Janssen Pharmaceutica ist Inhaberin der am
21.Januar 1970 international registrierten Marke MICRONOR, die ins-
besondere fir pharmazeutische Produkte betimmt ist und seit Ende August
1971 in der Schweiz gebraucht wird.

B.ImJuni 1972 klagte die Firma Janssen gegen die Robugen GmbH mit
den Begehren, die Marke Nr.172339 MIROCOR fiir das Gebiet der
Schweiz nichtig zu erkldren und der Beklagten deren weitere Verwendung
in der Schweiz unter Strafe zu verbieten. Sie machte geltend, die Marken
MIROCOR und MICRONOR seien fiir gleichartige Waren bestimmt
und verwechselbar; fiir das Gebiet der Schweiz komme aber der Kliagerin
die Prioritit zu, weshalb die Marke der Beklagten zu weichen habe.

Das Handelsgericht des Kantons Bern hief die Klage am 21.Februar
1973 gut.
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C. Die Beklagte hat gegen dieses Urteil die Berufung erklért. Sie bean-
tragt, es aufzuheben und die Klage abzuweisen.

Die Kldgerin beantragt, die Berufung abzuweisen und das angefochtene
Urteil zu bestétigen.

Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

1. Die Beklagte anerkennt, daBl die Marken MICRONOR und MIROCOR fiir
gleichartige Waren gebraucht werden, wegen ihrer Ahnlichkeit in Klang und Schrift-
bild aber miteinander verwechselbar sind.

Sie bestreitet blof}, daf3 die Kldgerin ihr im Gebrauch der Marke in der Schweiz zu-
vorgekommen sei; sie kénne sich ndmlich fiir die Zeit von 1960 bis 1971 auf den Ge-
brauch ihrer Marke in Deutschland berufen und sich denselben nach Art. 5 des deutsch-
schweizerischen Ubereinkommens von 1892 fiir das Gebiet der Schweiz als rechtserhal-
tend anrechnen lassen, verfiige folglich hier iiber bessere Rechte als die Klagerin.

a) Nach Art.5 Abs.1 des Ubereinkommens zwischen der Schweiz und Deutschland
betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster- und Markenschutz vom 13. April 1892
(BS 11 S.1057; vgl. BB1 1950 111 463) sollen Rechtsnachteile, die nach den Gesetzen der
Vertragsstaaten eintreten, wenn insbesondere eine Handels- oder Fabrikmarke nicht
innerhalb einer bestimmten Frist verwendet wird, auch dadurch ausgeschlossen werden,
daB die Marke im Gebiet des anderen Staates gebraucht wird. Der Gebrauch der Marke
im einen Staate gilt somit auch als Gebrauch im anderen (BGE 96 II 254f. Erw.5).
Dem Wortlaut des Staatsvertrages ist nicht zu entnehmen, was dabei als Gebrauch anzu-
sechen und welches Recht anzuwenden ist, wenn die Auffassungen iiber diesen Begriff
sich in den beiden Staaten nicht decken. Dies veranlaite die Beklagte offenbar, sich auf
die Entstehungsgeschichte des Vertrages zu berufen.

Die Vorarbeiten zum Abkommen wiren fiir dessen Auslegung jedoch nur von Be-
deutung, wenn sic auf die streitigen Fragen eine klare Antwort géaben (vgl. BGE 82 I1
485, 86 IV 94, 97 1 823/4, 98 Ta 184, 98 Ib 380). Das 148t sich nicht sagen; die Entste-
hungsgeschichte spricht eher gegen als fiir die Auffassung der Beklagten. Das Abkom-
men erwies sich u.a. als notwendig, weil Deutschland wegen seiner Patentgesetzgebung
der Internationalen Konvention zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. Mérz
1883 (BS 11 S.965) nicht beitreten wollte. Es regelt vor allem Fragen aus dem Patent-
recht, wozu in der Botschaft des Bundesrates freilich ausgefithrt wurde, fiir die Aus-
niitzung von Erfindungen solle die Gesetzgebung des Fabrikationslandes malgebend
sein (BBl 1892 111 252). Daraus darf indes entgegen Davip (Der schweizerisch-deutsche
Staatsvertrag vom 13.April 1892, in Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
[GRUR] 1972 Ausl. S.272) nicht gefolgert werden, der gleiche Grundsatz gelte auch fir
Marken. Das geht um so weniger an, als die Deutschen beharrlich daran festhielten, daB3
im Streitfall der (deutsche) Richter dariiber zu befinden habe, ob eine Ausniitzung «in
einem angemessenen Umfang» gemif deutschem Patentrecht vorliege (vgl. Verhand-
lungsprotokoll S.14, Schreiben des schweiz. Delegierten vom 10.Marz und dessen
Telegramme vom 11. und 12. Marz 1892).

Die Beklagte hilt denn auch fiir véllig klar, daB3 die deutsche Seite sich vorbehielt,
den angemessenen Umfang einer Patentverwertung notigenfalls durch ein deutsches
Gericht iiberpriifen zu lassen. Auf das Markenrecht iibertragen heiBt das jedoch nicht,
daB sich der Gebrauch einer Marke in Deutschland ausschlieBlich nach deutschem
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Recht beurteile. Ein allfdlliger Vorbehalt, die Benutzung einer Marke im Streitfalle nach
eigenem Recht zu beurteilen, miifite vielmehr fiir beide Staaten gelten.

b) Nach dem Zweck, den man mit dem Abkommen auf dem Gebiete des Marken-
rechtes insbesondere verfolgte, verhilt es sich tibrigens nicht anders. Deutschland ging
es dabei vor allem darum, seine Angehérigen vom Gebrauchszwang, den es erst seit 1973
kennt, in der Schweiz zu befreien; deutsche Staatsangehoérige und ihnen gleichzu-
stellende Personen konnten den Rechtsnachteilen dieses Zwanges dadurch entgehen,
daB sie die Marke in Deutschland benutzten. Dagegen konnte es nicht die Absicht der
VertragsschlieBenden sein, daB ein Staat Angehérige des andern auf seinem Gebiet
besser behandle als seine eigenen. Nach Art.] des Abkommens, der 1902 durch den
inhaltlich gleichen Art.2 der Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutze des gewerb-
lichen Eigentums (PVUe) abgelost worden ist (vgl. BS 11 5.1057), sollen die Angehori-
gen des einen Staates auf dem Gebiete des andern vielmehr wie die Inlander behandelt
werden. Nicht auf eine solche Gleichbehandlung, sondern auf eine Besserstellung liefe
aber die Anwendung des Abkommens hinaus, wenn ein deutscher Staatsangehériger als
Inhaber einer in Deutschland geschiitzten Marke sich in der Schweiz gegeniiber einem
Inhaber, der seine Marke hier beniitzt, auf einen nach schweizerischem Recht nicht
anerkannten Gebrauch berufen kénnte.

Nach deutscher Auffassung gilt die Verwendung von Marken auf Waren, die nicht
im Inland abgesetzt, sondern ausschlieBlich ins Ausland verkauft werden, ebenfalls als
Gebrauch im Sinne des Warenzeichenrechts; es geniigt, daB der Inhaber die Export-
giiter im Inland mit der Marke versieht (BaumBacu/HEFERMEHL, Wettbewerbs- und
Warenzeichenrecht, 10.Aufl. Bd.IT S.197 N.21; Remmer, Wettbewerbs- und Waren-
zeichenrecht, 4. Aufl. Bd.I S.506 N.11). Nach schweizerischer Anschauung dagegen
kommt als markenmiaBiger Gebrauch nur die Verwendung der Marke auf der Ware
selbst oder deren Verpackung in Frage; die blofle reklamemifBige Benutzung auf
Prospekten und in Inseraten kann nach Wettbewerbsrecht von Bedeutung sein, gentigt
nach Markenrecht jedoch nicht (BGE 50 II 200, 60 11 163). Der prioritidtsbegrindende
Gebrauch beginnt zudem nicht schon mit dem Anbringen der Marke auf der Ware,
sondern erst mit deren Erscheinen auf dem schweizerischen Markt (TRoLLER, Immate-
rialgiiterrecht, 2. Aufl. Bd.I S.338; Davip, Kommentar zum MSchG, 2. Aufl. N.22 zu
Art. 1). Mit der Marke versehene, aber ausschlieBlich fiir den Export bestimmte Waren
erfiillen dieses Erfordernis nicht, mag die Marke auch in der Schweiz angebracht werden
(vgl. BGE 89 IT 100 mit Zitaten; ferner nicht versffentlichtes Urteil der I. Zivilabteilung
vom 23. Januar 1973 i.S. Simonian gegen Serexa Watch SA).

Ungleiche Behandlungen im Inland wiren bei diesen unterschiedlichen Rechtsan-
schauungen iiber den markenmaBigen Gebrauch unvermeidlich, wenn es in Fillen wie
dem vorliegenden auf das deutsche Recht ankdme. Ungleichheiten ergdben sich iibrigens
nicht bloB bei Exportgiitern, sondern auch daraus, dafl nach deutscher Auffassung
schon das Anbringen der Marke auf Ankiindigungen, Preislisten, Geschiftsbriefen,
Empfehlungen und Rechnungen, ja sogar an der Ladentiire als markenméBiger Ge-
brauch angeschen wird (BaumBacu/HEFERMEHL, a.a.0O. S.364f. N.10 und 13 zu § 15
WZG), wihrend ein Markeninhaber nach schweizerischem Recht mit solchen Tat-
sachen noch keine Prioritdt zu begriinden vermag. Die Anwendung deutschen Rechts
hitte diesfalls zur Folge, daf} ein in Deutschland handelnder Markeninhaber in der
Schweiz von einem Nachteil befreit wiirde, dem die Angehorigen dieses Landes selber
unterliegen. Solche Ungleichheiten lassen sich bei einem Nichtgebrauch der Marke in
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der Schweiz nur vermeiden, wenn die Anforderungen, die an deren Gebrauch in Deutsch-
land zu stellen sind, nach schweizerischem Recht beurteilt werden.

¢) Diese Auffassung wird auch in der Lehre vertreten. Nach TroLLER (Immaterial-
giterrecht, a.a.0O. S.336) bestimmt das schweizerische Recht, ob die Verwendung der
Marke in Deutschland den Vorschriften des Art.9 MSchG in der Schweiz geniige.
Art.5 des Abkommens dndere daran nichts; er gestatte bloB3, dal3 die in Art.9 MSchG
vorgeschriebene Verwendung auch in Deutschland erfolgen kénne, weshalb sie nur zu
beachten sei, wenn sie nach schweizerischem Recht als markenméiBiger Gebrauch gelte.
BrerrEnMoseRr (Die Benutzung der Marke nach schweizerischem Recht, in GRUR 1965
Ausl. 5.597) ist ebenfalls der Meinung, daB3 die Marke in Deutschland im Sinne des
schweizerischen Rechts benutzt, d.h. auf der Ware oder deren Verpackung angebracht
werden misse. Die davon abweichende Ansicht Davips zum Staatsvertrag (GRUR
1972 Ausl. S.272) vermag dagegen nicht zu iiberzeugen, zumal sich nicht sagen 1403,
Art.5 des Abkommens verweise auf die Verhiltnisse im andern Land. MATTER sodann
duBert sich an der von der Beklagten angerufenen Stelle (Kommentar zum MSchG
S.227/8) bloB zu den Straftatbestinden. Er verweist zudem auf Rechtsprechung, von
der das Bundesgericht inzwischen, namentlich im Entscheid 78 II 171, deutlich abge-
riickt ist,

Zu einer anderen Auslegung von Art.5 Abs. I des Abkommens besteht um so weniger
AnlaB, als die Bestimmung auch nach der deutschen Rechtsprechung nicht dahin ver-
standen werden kann, die Benutzung eines Zeichens im einen Staat sei einer Benutzung
im anderen rechtlich in jeder Hinsicht gleichzustellen; nach seinem Wortlaut beziehe
das Abkommen sich vielmehr bloB auf den Fall des Rechtsnachteils wegen Nichtbe-
nutzung innerhalb einer bestimmten Frist (Urteil des Bundesgerichtshofes vom 26. Juni
1968, verdffentlicht in GRUR 1969 S.48ff. mit Anm. von Bussmann). Unter Hinweis auf
diese Rechtsprechung wird im deutschen Schrifttum seit Einfithrung des Gebrauchs-
zwanges ebenfalls die Auffassung vertreten, daB3 bei Nichtbenutzung eines Zeichens in
der Bundesrepublik die an einen ausreichenden Gebrauch in der Schweiz zu stellenden
Anforderungen nach deutschem Recht zu beurteilen sind (Karr-Hreinz Fezer, Der
Benutzungszwang im Markenrecht, S.148).

d) Nach dem angefochtenen Urteil hat die Beklagte die Marke MIROCOR von
1960 bis Ende 1971 in der Schweiz tiberhaupt nicht und in Deutschland nur auf Waren
verwendet, die sie in einige andere Lander ausfiithrte. Bei dieser Sachlage kann sie sich
aus den hiervor angefithrten Griinden gegeniiber der Kligerin, die ihre Marke MICRO-
NOR seit Ende August 1971 in der Schweiz gebraucht, hier weder auf einen prioritéts-
begriindenden noch auf einen rechtserhaltenden Gebrauch berufen.

Wie es sich damit nach Art.6fI. PVUe verhielte, kann offen bleiben, da Art.5 des
Abkommens diesen Bestimmungen vorgeht (vgl. immerhin BGE 99 Ib 25, Erw.4).

2. Die Beklagte wirft dem Handelsgericht vor, Art. 1 und 9 MSchG dadurch verletzt
zu haben, daf3 es den Gebrauchswillen, den sie mit dem 1967 bei der IKS eingereichten
Gesuch bekundete, auBler acht gelassen habe. Die IKS habe die Behandlung des Ge-
suches um Zulassung des Herzstirkungsmittels «k MIROCOR» verzogert, weshalb sie
das Mittel erst Ende 1971 in der Schweiz habe auf den Markt bringen kénnen. Es sei
unbillig, ihr diesen Nachteil anzulasten, statt auf den schon mit dem Gesuch zum Aus-
druck gebrachten Gebrauchswillen abzustellen.

Der Vorwurf ist unbegriindet. Die Beklagte hat ihr Zeichen MIROCOR zwar be-
reits im Herbst 1953 international registrieren lassen, es aber wihrend vielen Jahren in



— 103 —

der Schweiz nicht gebraucht und fiir die Zeit von 1960 bis Ende 1971 auch keinen nach
schweizerischem Recht hinreichenden Gebrauch in Deutschland nachzuweisen ver-
mocht. Thr Markenrecht fiir das Gebiet der Schweiz ist daher wegen Nichtgebrauches,
den die Beklagte iibrigens nicht im Sinne von Art.9 Abs.1 MSchG zu rechtfertigen ver-
sucht, untergegangen (vgl. BGE 93 II 50). Im Jahre.1971 aber ist die Klagerin ihr im
Gebrauch der Marke MICRONOR in der Schweiz um einige Monate zuvorgekommen.
Die Beklagte hitte dem insbesondere dadurch vorbeugen kénnen, daB sie sich bereits
innert der Karenzfrist, die Ende 1963 ablief, an die IKS wandte oder daB sie die Marke
MIROCOR 1967, als sie die IKS um Zulassung des unter diesem Zeichen vertriebenen
Heilmittels in der Schweiz ersuchte, im schweizerischen Markenregister eintragen lieB3.
Diesfalls hitte sie die Vermutung des ersten Hinterlegers fiir sich gehabt und nach Ab-
lauf der Frist von drei Jahren den Nichtgebrauch allenfalls rechtfertigen kénnen.

Aus BGE Ib 185 Erw. 3 kann die Beklagte nichts zu ithren Gunsten ableiten. Dort ver-
suchte eine Firma in der Schweiz den Schutz von zwel international registrierten Zei-
chen zu erwirken, obwohl Zweifel an threr Absicht bestanden, daf} sie den Gebrauch
der Marken noch innert der Karenzfrist aufnehmen werde. Wenn die Registerbehérde
in jenem Falle auf dem Nachweis einer ernsthaften Gebrauchsabsicht beharrt hat, hei3t
das nicht, eine solche Absicht vermége selbst dann, wenn sie aulerhalb der Karenzfrist
des Art.9 MSchG bekundet wird, den markenmifBigen Gebrauch eines Zeichens zu er-
setzen und gegeniiber einer andern Marke ein Vorrecht zu begriinden.

Bei diesem Ergebnis kann dahingestellt bleiben, ob der Umstand, daB3 die Behandlung
des Gesuches durch die IKS wegen Begutachtung des Heilmittels sich iiber mehrere
Jahre erstreckte, als Rechtfertigungsgrund im Sinne von Art.9 MSchG angerufen wer-
den konnte (vgl. Karr-HEeINz FEZER, a.2.0. S.111).

MSchG Art. 16, MSchV Art. 19 Abs. 1 Ziff. 1, StGB Art. 159 und 251

Bei Anwendung des Art.251 StGB kommt es nicht darauf an, ob der Tdter zur
Beurkundung einer rechtlich erheblichen Tatsache befugt ist; entscheidend ist, ob
die beurkundete Tatsache inhaltlich wahy ist.

Die vom bisherigen Markeninhaber zuhanden des Amies fiir geistiges Eigentum
gemdfs Art. 16 MSchG in Verbindung mit Art. 19 MSchV beglaubigte Erklirung,
die Marke sei auf einen neuen Inhaber ibergegangen, hat Urkundencharakter im
Stnne von Art. 110 Ziff. 5 StGB. '

Ein einzelzeichnungsberechtigter Verwaltungsrat, der fiir das Vermigen der Aktien-
gesellschaft durch Abschluf von Rechtsgeschdiften zu sorgen hat, muf sich die von
ihm vorgenommene unbefugte Ubertragung einer im Register eingetragenen und
zum Vermigen der Aktiengesellschaft gehirenden Marke auf einen Dritten als
Schidigung fremden Vermigens i..S. von Art. 159 StGB zurechnen lassen.

Pewrmporte pour P application de I’ art. 251 CPS que I’ auteur soit habilité a constater
dans un fitre un fait ayant une portée juridique; ce qui est déterminant, ¢’est de
savoir st le fait constaté est vrai quant au_fond.

La déclaration légalisée établie a [’ intention du Bureau fédéral de la propriété intel-
lectuelle par I’ ancien titulaire de la marque conformément a ’art. 16 LMF en rap-
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port avec art. 19 OMEF, selon laguelle la marque a été transmise @ un nouveau
titulaire, a le caractére d’un titre au sens de Uart. 110 ch. 5 CPS.

Un administrateur titulaire de la signature individuelle, chargé de veiller sur les
intéréts de la société anonyme en concluant des actes juridiques, répond comme d’une
atteinte aux intéréts pécuniaires d’ autrui au sens de I’ art. 159 CPS, du transfert d un
tiers d’une marque inscrite au regisire et appartenant au patrimoine de la société,
qu’tl a entrepris sans y étre autorisé.

BGE 100 IV 1081f. und JT 1975 IV 4, Urteil des Kassationshofes vom
5. April 19751. S. Hafner und Vogtlin gegen Staatsanwaltschaft des Kan-
tons Basel-Stadt.

A. Hafner, Vogtlin und Misteli griindeten am 28. Juni 1966 in Ziirich
die Hafner AG mit Sitz in Basel. Die drei Gesellschafter, die den Verwal-
tungsrat der Gesellschaft bildeten, iibernahmen je 20 Aktien zu Fr. 1000.—.
Jeder Gesellschafter war einzelzeichnungsberechtigt. Die Beschliisse des
Verwaltungsrates bedurften, um rechtsgiiltig zu sein, gemdf3 Art.6 Abs.4
der Statuten der Einstimmigkeit. Der Gesellschaftszweck bestand im Bau
und Vertrieb von wirme- und lufttechnischen Anlagen, insbesondere des
Trocknungsapparates mit der Bezeichnung «Hafner-Trockner». Diese
Marke wurde namens der Hafner AG am 15. Dezember 1966 hinterlegt,
unter Nr.222620 im Markenregister eingetragen und am 9.Mirz 1967 im
Schweizerischen Handelsamtsblatt ver6ffentlicht. Unter den Gesellschaf-
tern kam es in der Folge zu Auseinandersetzungen, die schlieBlich zu einer
Vereinbarung der Beteiligten vom 19. Juni 1967 iiber das Ausscheiden von
Hafner und Vogtlin aus der Aktiengesellschaft auf Ende August 1967 und
die Weiterfithrung der Hafner AG durch Misteli fithrten.

Im Hinblick aufdie bevorstchende gesellschaftliche Auseinandersetzung
entschlossen sich Hafner und Vogtlin im Frithsommer 1967, die genannte
Handelsmarke noch vor der Trennung der Gesellschafter hinter dem
Riicken des Misteli auf Hafner zu iibertragen. Am 16.Juni 1967 unter-
zeichnete Végtlin namens der Hafner AG eine Ubertragungserklarung, in
der er beurkundete, die Hafner AG erklire hiermit, die Marke Nr. 222620
an Hafner in Basel abgetreten zu haben. Notar Hoog beglaubigte auf dieser
Erklarung, daB3 Vogtlin namens der Aktiengesellschaft und als Vizeprési-
dent gehandelt habe. Am gleichen Tag unterzeichnete Hafner ein entspre-
chendes Markeniibertragungsgesuch zu Handen des Amtes fiir geistiges
Eigentum. Dieses beanstandete jedoch am 13.Juli 1967, dal Végtlin auf
der Ubertragungserklarung nicht — durch Streichung vorgedruckter
Worte — angegeben hatte, ob die Marke « Hafner-Trockner» mit dem Ge-
schéft der Hafner AG oder nur mit einem Geschiftszweig derselben iiber-
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tragen worden sei. Es ersuchte deshalb Hoog um cntsprechende Prazisie-
rung bis zum 16. Oktober 1967. Hafner nahm daraufhin die gewtinschte
Einschrinkung vor, indem er auf der Ubertragungserklirung den Passus
«mit dem Geschift» strich. Mitte Oktober 1967 erhielt Misteli von den
Machenschaften der beiden Gesellschafter Kenntnis. Er benachrichtigte
das Amt fiir geistiges Eigentum und konnte die Ubertragung der Marke im
Register verhindern. Im November 1967 dnderte Misteli die Marke in
«Hafag-Trockner» ab. v

B. ...

Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

1. Die Beschwerdefithrer machen geltend, sie hitten mit der Ubertragungserklirung
keine Lugurkunde hergestellt; Vogtlin habe die Marke namens der Hafner AG auf
Hafner tibertragen wollen und in dem fiir das Amt bestimmten Formular eine seinem
wirklichen Willen entsprechende Erklirung abgegeben. Als Einzelzeichnungsberechtig-
ter sei er befugt gewesen, die Marke zu iibertragen und die entsprechende Erklirung
dem Markenregister abzugeben. Ob er seine Vertretungsbefugnis tiberschritten habe
oder nicht und ob er auch im internen Gesellschaftsverhiltnis zur Abgabe der fraglichen
Erklirung befugt gewesen sei, konne offen bleiben, da die Erklarung durch die Ver-
tretungsmacht gedeckt sei.

Dem ist entgegenzuhalten, daB Vogtlin auf dem Ubertragungsformular erklirte, die
Aktiengesellschaft als Markeninhaberin iibertrage die Marke auf Hafner. Vogtlin wuBite
jedoch, daB die Aktiengesellschaft die Marke nicht iibertragen wollte, zumal fiir ein
solches Geschift nach den Statuten ein einstimmiger Beschluf3 aller drei Verwaltungs-
rite erforderlich gewesen wire. Die von Vogtlin abgegebene Erklarung war demnach
inhaltlich unwahr. Daran dndert nichts, daB3 er einzelunterschriftsberechtigt war. Seine
Befugnis zur Vertretung der Aktiengesellschaft nach auBlen bedeutete nicht, daB alle
von ihm namens der Gesellschaft vorgenommenen Handlungen dem Willen derselben
entsprachen und seine Erklirungen von vornherein inhaltlich richtig waren. Bei der
Anwendung von Art.251 StGB kommt es nicht darauf an, ob der Téter zur Beurkun-
dung einer rechtlich erheblichen Tatsache befugt sei; entscheidend ist, ob die beurkun-
dete Tatsache sich ereignet hat. Die Vorinstanz hat deshalb die Ubertragungserklirung
mit Recht als inhaltlich falsch bezeichnet.

2. Unter Hinweis auf Art.16 MSchG und Art. 19 MSehV wendet Végtlin ein, der
Ubertragungserklirung fehle die Urkundenqualitit, da die Voraussetzung der Nennung
und Spezifizierung des Geschiftsiibertragungsaktes nicht erfiillt gewesen sei. Das
Schriftstiick habe sich wegen diesem Mangel nicht geeignet, eine Tatsache von recht-
licher Bedeutung zu beweisen.

Nach Art.16 MSchG wird die Ubertragung einer Marke auf Einreichung einer
geniigenden Beweisurkunde hin im Register eingetragen und verdffentlicht. Art. 19
MSchV bestimmt, daB die Ubertragung einer Marke auf schriftliches Gesuch des Er-
werbers bei der bisherigen Eintragung der Marke vorgemerkt wird, wobei dem Amt
auBer dem Gesuch eine beglaubigte Erklarung des bisherigen Markeninhabers, wonach
diese mit dem Geschéft oder Geschiftszwelg, dessen Erzeugnissen oder Waren sie zur
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Unterscheidung dient, an den neuen Inhaber iibergegangen ist, oder eine andere diesen
Nachweis erbringende Urkunde eingereicht werden mul3. Die Beschwerdefithrer haben
sich fiir die Zustellung einer notariell beglaubigten Erklarung entschieden.

Eine Falschbeurkundung im Sinne von Art.251 Ziff. 1 Abs.2 StGB liegt nur dann vor,
wenn die Schrift entsprechend der Begriflsumschreibung des Art. 110 Ziff. 5 StGB dazu
bestimmt oder geeignet ist, gerade die erlogene Tatsache zu beweisen (BGE 96 IV 51
Erw.I2,881V 34). Die von den Beschwerdefiihrern verfaBte und beglaubigte Erklarung
war vom Standpunkt des Amtes fiir geistiges Eigentum aus bestimmt und geeignet,
die Ubertragung zu beweisen und die Eintragungen mit deren Folgen zu rechtfertigen.
Da keine zusitzlichen Unterlagen zum Nachweis der Ubertragung nétig waren, stellte
die Erklirung eine Urkunde im Sinne von Art.110 Ziff.5 StGB dar. Der in Art. 16
MSchG verwendete Ausdruck «Beweisurkunde» steht mit dieser Betrachtungsweise
denn auch im Einklang.

Der Umstand, daf3 die am 16.Juni 1967 von Végtlin unterzeichnete Erklarung
mangels Streichung einer wesentlichen Textstelle unvollstindig war, dndert an der Be-
stimmung und Eignung des Schriftstiicks zum Beweise nichts. Der Urkundenbegriff setzt
nicht voraus, dal3 der fraglichen Schrift erhéhte Beweiskraft zukommt. Es geniigt, wenn
sie sich im Zusammenwirken mit anderen Mitteln eignet, eine Tatsache zu beweisen
(BGE 97 IV 213/214).

Das von Voégtlin am 16. Juni 1967 ausgefiillte Formular gentigte dem Amt als Beweis
fiir die Ubertragung der Marke. Gewil3 erforderte die fehlende Streichung der vorge-
druckten nichtzutreflenden Textstelle noch den Nachweis — anhand eines weiteren
Schriftstiicks oder der entsprechenden Strei- hung auf der Erklarung selbst — des Uber-
ganges mit dem Geschift oder eines Zweig. desselben. Das dndert aber nichts daran,
daB die Frklarung bestimmt war und sich eig..cte, zum Beweis der Ubertragung der
Marke zu dienen. Dies bestitigen auch die tatsdchlichen Verhaltnisse; es gentigte ndm-
lich, die Erklirung an den Beauftragten der Beschwerdefithrer zurtickzusenden und an
Hafner weiterzuleiten, damit die erforderliche Streichung vorgenommen wurde und das
Schriftstiick hierauf beim Amt seine Beweiskraft in allen wesentlichen Punkten entfaltete.

3. ...

4. Vogtlin macht geltend, er sei zu Unrecht wegen versuchter ungetreuer Geschifts-
fuhrung verurteilt worden. Der Registereintrag habe blof3 formelle Bedeutung und ver-
moge nichts iiber das Eigentum an einer Marke zu beweisen. Durch sein Vorgehen sei
die Gesellschaft nicht geschidigt worden. Das ergebe sich daraus, daBl Misteli bereits im
November 1967 die neue Marke «Hafag-Trockner» verwendet habe, weshalb dieser
selbst die Bezeichnung «Hafner-Trockner» nicht als Vermogenswert der Aktiengesell-
schaft betrachtete.

Nach Art.159 StGB macht sich der ungetreuen Geschiftsfiihrung schuldig, wer
jemanden am Vermogen schidigt, fiir das er infolge einer gesetzlichen oder einer ver-
traglich iibernommenen Pflicht sorgen soll. Diese Umschreibung trifft auf die Verwal-
tung der Aktiengesellschaft zu, da sie Gesellschaftsorgan ist, dem die auf Erreichung des
Gesellschaftszwecks gerichtete tatsidchliche Fithrung der internen Geschéfte und die Ver-
tretung der Gesellschaft nach auBen obliegt (BGE 97 IV 13). In diesem Rahmen hat die
Verwaltung auch fiir die Erhaltung des Gesellschaftsvermogens zu sorgen. Das ergibt
sich aus ihrer im Gesetz verankerten allgemeinen Treuepflicht (Art.722 OR), die eine
strenge Wahrung der Gesellschaftsinteressen verlangt. Vogtlin hatte — wie Hafner — als
einzelzeichnungsberechtigter Verwaltungsrat fiir das Vermogen der Hafner AG durch
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AbschluBl von Rechtsgeschiften zu sorgen. Eskam ihm die zur Anwendung des Art. 159
StGB gehorende Stellung zum Vermogen der Gesellschaft zu (BGE 95 IV 65, 81 IV 279,
80 IV 246/247). Soweit seine Handlungen zur Schwichung des Gesellschaftsvermégens
fithrten, fallen sie somit unter Art. 159 StGB (BGE 97 IV 13/14). '

Entgegen der von Végtlin vertretenen Auffassung ist die Eintragung der Marke, bzw.
deren Ubertragung nach Art. 159 StGB rechtlich erheblich. Wer als Inhaber der Marke
im Register steht, genieBt nach Art. 9 ZGB und Art. 5 MSchG die gesetzliche Vermutung,
die Marke rechtmifig erworben zu haben; wer das Gegenteil behaupten will, muf3 be-
weisen, daf3 die Marke nichtig ist oder der eingetragene Inhaber seine Rechte an der
Marke nicht erworben oder wieder verloren hat (BGE 89 II 102). Die Eintragung be-
wirkt zudem, dal3 der Berechtigte den gerichtlichen Schutz der Marke beanspruchen
kann (Art.4 MSchG). Diese rechtlichen Wirkungen erhéhen den Vermogenswert der
Marke. Wer dem Eingetragenen den durch die Eintragung entstandenen Vorteil unbe-
fugterweise entzieht, schiadigt ihn deshalb am Vermogen. Vogtlin war sich des Wertes
der Marke denn auch bewuBt, sonst wire ihm nicht daran gelegen gewesen, sie im
Register auf Hafner uibertragen zu lassen, als die Aktiengesellschaft von Misteli uber-
nommen werden sollte. Indem er die zum Vermégen der Hafner AG gehorende Marke
«Hafner-Trockner» auf Hafner zu ibertragen versuchte, verletzte er seine Pflicht als an
der Geschiftsfithrung der Aktiengesellschaft Beteiligter. Der Umstand, dal3 die Marke
im November 1967 in «Hafag-Trockner» abgeédndert und entsprechend im Register
eingetragen wurde, dndert nichts daran, daB die urspriingliche Marke im Juni desselben
Jahres zum Gesellschaftsvermogen gehorte.

MSchG Art. 18, UWG Art. I Abs.2 lut. b

Nur eine Uhr, von der die meisten der fiir ihr gutes Funktionieren wesentlichen Teile
in der Schweiz hergestellt wurden, darf die Herkunfisbezeichnung « Swiss made »
tragen.

Diese Voraussetzungen sind nicht erfiillt, wenn das Uhrwerk vollstindig im Aus-
land hergestellt wurde, selbst wenn dessen Kosten weniger als die Hilfte des
Verkaufspreises der Uhr betragen.

Die Verwendung der Marke BIENNA auf solchen Uhren ist unzuldssig.

Ne peut porter Uindication de provenance « Swiss made» que la montre dont la
majeure partie des opérations essentielles @ son bon fonctionnement a éié exécutde
en Suisse. .

Ces conditions ne sont pas remplies pour une monire dont le mouvement a éié
entierement fabriqué @ Uétranger, méme si son codl est inférieur & la moitié du
prix de vente de la montre.

Est illicite Uutilisation de la marque BIENNA sur de telles montres.

Rec. NE, 1969-1973, 51f., Urteil des Tribunal cantonal du canton de
Neuchétel vom 7. Juli 1969 1. S. Cysela gegen Chambre suisse de I’horlo-
gerie.
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Résumé des fails:

Cylesa S.A., a4 Bienne, entreprise ayant pour objet la fabrication et la vente de
montres, a importé des mouvements d’horlogerie fabriqués en URSS au prix de 9 fr. 80
la pi¢ce. Les mouvements étaient complets, sous réserve du pont de barillet qui devait
étre posé en Suisse; cette opération colite environ 25 cts. la piéce. Les mouvements étaient
habillés en Suisse par Cylesa S.A. ou des sous-traitants. Les cadrans et boites portaient la
désignation «Swiss made»; la marque BIENNA fut apposée sur le pont de finissage.
Cylesa S.A. a vendu des montres ainsi terminées au prix de 23 fr. 50 ou 24 {r.

La Chambre suisse de ’horlogerie a déposé plainte pénale contre Cylesa S.A. et son
directeur. Les montres non vendues furent séquestrées,

Prétendant que la majeure partie de la montre était suisse et provenait de Bienne,
Cylesa S.A. et son directeur ont agi contre la Chambre suisse de ’horlogerie, en deman-
dant notamment que soit constaté leur droit d’utiliser la marque BIENNA (conclusion 1)
et la désignation «Swiss made» (conclusion 2).

Exirait des considérants:

1. L’usage de la mention « SWISS MADE»

a) Selon I’article 18 LM, I'indication de provenance consiste dans le nom de la ville,
de la localité¢, de la région ou du pays qui donne sa renommeée a un produit et il est
interdit de munir un produit d’une indication de provenance qui n’est pas réelle ou de
vendre, mettre en vente ou en circulation un produit revétu d’une telle indication.
Le but de cette disposition est de protéger le public (ATF 72 II 385) et c’est la maniére
de voir des acheteurs qu’il importe de considérer (ATF 50 IT 200, 57 11 605, 68 I 204,
72 1 240). Or, pour I’acheteur, ce qui donne le renom 4 une indication de provenance
n’est point nécessairement la proportion quantitative de travail ou de matiére provenant
de la localité «sensu lato», par rapport au prix de revient total ou au prix de vente total,
mais c’est ce qu’il y a de typique pour lui s’agissant du produit de la localité. C’est ainsi,
par exemple, que «pour un vin ou un champagne, produits essentiellement naturels, la
provenance, c’est le sol ot pousse la vigne, nom le lieu ol le vin est pressé, encavé et
traité; bien que les qualités d’un vin dépendent aussi des procédés de vinification, de
garde, de mise en bouteille, etc., sa renommeée tient avant tout a la valeur des crus
provenant d’un certain vignoble» (ATF 72 II 386). Quant au produit industriel,
Pacheteur en fixe la provenance au lieu ou il est fabriqué, méme sl Vest selon des
méthodes étrangéres (ATF 89 I 53). Lorsqu’un produit industriel est fabriqué avec des
matériaux provenant d’ailleurs, il y a lieu de rechercher si, a Uendroit indiqué, ces
matériaux ont fait I’objet d’'une modification essentielle 4 sa qualité, au point de vue de
Pacheteur; st ce n’est pas le cas, celui-ci peut se considérer comme trompé (cf. TROLLER
Immaterialgiiterrecht vol. I, 2¢ éd. p.386). En ce qui concerne les montres, pour ’ache-
teur, la réputation de la montre suisse est synonyme d’une certaine garantie de qualité
{cf. mutatis mutandis ATF 89 I 53 & propos de Pindustrie chimique; TROLLER op. cit.
p.385). L’acheteur peut en conséquence s’attendre que la majeure partie des opérations
essentielles au bon fonctionnement d’une montre qualifiée de suisse ait été exécutée en
Suisse.

Il n’est pas nécessaire pour la solution de la présente cause de définir avec exactitude
quelles montres répondent 4 cette définition. Il suffit de constater que la montre vendue
par Cylesa S.A. n’y est pas conforme. Il est évident que I’acheteur d’une montre «suisse»
s’attend que la partie essentielle de celle-ci, soit le mouvement, soit suisse. Or, un mouve-
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ment fabriqué et monté a P’étranger, comme celui de la montre litigieuse (sous réserve
de la pose du pont de barillet, opération mineure), ne peut étre considéré comme suisse.
11 importe peu que la majeure partie du prix de vente représente du travail et de la
matiére suisses, du moment que cette part ne correspond pas aux ¢léments essentiels a la
qualité de la montre. Dans le calcul du prix de revient de la montre litigieuse, tel qu’il
est présenté par la demanderesse, sur un prix de vente de 23 fr. 50, la part suisse, de
13 fr. 70 ou 589, du tout, comprend, pour 5 fr. ou plus de 209, du tout, la marge de
bénéfice brut, soit la participation aux frais généraux de fabrication et de vente, ainsi
que le bénéfice net éventucl; si ces frais et activité a laquelle ils correspondent sont en
général nécessaires a la mise de la montre sur le marché, ils n’ont pas pour effet de déter-
miner directement la qualité de la montre aux yeux de ’acheteur. La part des éléments
étrangers étant de toute fagon, pour lui, prépondérante, il n’est pas nécessaire de
rechercher quelle importance il peut attribuer a4 ’habillement de la montre et notam-
ment a son emboitage. D’autres raisons montrent encore que le critére quantitatif pro-
posé par les demandeurs est illusoire en la matiére. I1 suffit en effet de considérer que la
part suisse ou étrangére du prix de la montre sera directement influencée par le prix
particuliérement bas ou élevé de certains de ces éléments, par rapport au prix de revient
d’une montre exclusivement suisse dans des conditions moyennes. Ainsi, dans une montre
de luxe, le prix de revient de la boite pourra dépasser la valeur de tous les autres é1é-
ments; si la montre est vendue comme étant suisse, 'acheteur s’imaginera néanmoins
que les parties réglar[tes de la montre sont dues & Pindustrie suisse. Inversément, la
provenance suisse du produit terminé ne saurait dépendre du fait que le fabricant a pu se
procurer a I’étranger a un prix particuliérement bas une partie essentielle de ce produit.
En Poccurrence, la demanderesse a vendu son mouvement 24 fr. mais on trouve égale-
ment sur le marché des montres suisses d’un calibre équivalent pour le méme prix; or,
pour ces derniéres, le prix du mouvement dépasse le 50%, du prix de vente, ce qui n’est
pas le cas de la montre litigicuse; mais ce sont 1a des circonstances qui ne peuvent étre
connues de I’acheteur et dont il n’a pas a faire les frais.

Les critéres utilisés pour définir I’origine d’un produit en matiére douaniére et dans
les relations commerciales entre Etats sont sans importance en I’espéce, car ils ne sont
pas destinés a indiquer la provenance d’un produit 4 'intention des acheteurs particuliers
dont 'optique est seule déterminante.

L’indication de provenance est d’autant plus fallacieuse en 'occurrence que le com-
merg¢ant ne se contente pas d’affirmer que le produit est suisse mais qu’il indique en
outre qu’il a été fabrigué en Suisse, comme cela résulte de I’expression anglaise « Swiss
made». On ne saurait de bonne foi le soutenir, s’agissant d’une montre dont la plus
grande partie a été fabriquée a I’étranger, a en juger d’aprés le coat respectif du mouve-
ment et de I’habillement pour des montres équivalentes fabriquées exlusivement en
Suisse.

b) La loi sur la concurrence déloyale définit en particulier comme acte de concurrence
déloyale le fait de donner des indications inexactes sur ses marchandises (art.l al.2 lit. b)
et le fait de prendre des mesures destinées ou propres a faire naitre une confusion avec les
marchandises d’autrui (art.] al.2 lit.d). Est notamment un acte de concurrence
déloyale I'indication propre a tromper sur l'origine d’un produit. La loi sur la concur-
rence déloyale peut s’appliquer concurremment avec la loi sur les marques de {abrique
(ATF 93 II 269, 432 et réf. cit.).

Pour les mémes motifs que ci-dessus, la mention «Swiss made» apposée sur des
montres dont le mouvement a été entiérement fabriqué et monté a I’étranger (a ’excep-
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tion de la pose du pont du barillet) est propre a tromper sur I’origine suisse de la montre
et, conséquemment, a faire naitre une confusion avec les montres effectivement fabriquées
en Suisse et mises sur le marché par des concurrents. Elle représente donc un acte illicite
réprimé par l'article 1 LCD.

¢) La mention «Swiss made» sur la montre litigieuse étant illicite, et inacceptable la
définition de cette indication de provenance, telle qu’elle est proposée par les deman-
deurs, la conclusion 2 doit étre entiérement rejetée.

2. L’usage de la marque « BIENNA»

a) Il n’est pas nécessaire de rechercher si la demanderesse a le droit d’utiliser la
marque «BIENNA», dont elle n’est pas titulaire, ni si cette marque est valable ensoi...

b) Il n’apparait pas non plus indispensable de décider si les articles 18ss LM, relatifs
aux indications de provenance, s’appliquent directement aux marques de fabrique
littérales dont la racine du mot est formée du nom d’une localité (cf. ATF 891 53, 82 11
355, 77 I1 325; TROLLER op. cit. p.378, 380, 389 et réf. cit.).

c) En effet, de toute facon 'usage de cette marque en Poccurrence est un acte de
concurrence déloyale car elle donne lieu a confusion (ATF 87 II 39, 90 II 267), plus
particuliérement elle est propre 4 induire les acheteurs en erreur sur I’origine du produit
(cf. notamment ATF 89 I 53 4 propos de la marque « BERNA» pour un produit
fabriqué a 1’étranger, ATF 92 II 264 a propos de la marque « SILBOND» pour un
produit fabriqué & I’étranger; cf. également, en matiére de marques de fabrique, ATF
56 I 469 a propos de la marque « KREMLIN» pour des machines non fabriquées en
Russie, ATF 76 I 168 4 propos de la marque « BIG BEN» pour des habits provenant des
Pays-Bas, ATF 791 252 a propos de la marque « SCHWEIZER GRUSS» pour des roses
provenant d’Allemagne; cf. également TROLLER op. cit. p.379 et 392). Il en est de méme
de l'usage d’une indication de provenance donnant lieu a confusion (ATF 82 II 355).
L’acte serait déja illicite, pour les mémes motifs que ci-dessus (cons.1a), si la marque
avait été apposée sur la boite ou le cadran. Il I’est d’autant plus que la marque est
inscrite sur le mouvement, alors que celui-ci n’a rien de suisse.

d) La conclusion | est également mal fondée, dans la mesure ou elle est recevable.

MSchG Art. 24 [it. b, 25 Abs. 3 und 52 Abs. 1,
UWG Art.2 Abs. 1 lit.d und 6

Schatzung des Schadens aufgrund von Indizien ex aequo et bono.
Urteilsverdffentlichung zur Orientierung der Abnehmer des Verletzten.

Estimation du dommage ex aequo et bono sur la base d’indices.
Publication de I’ arrét pour informer les clients du lésé.

RJN, 1969-1973, 1911f., Urteil des Tribunal cantonal du canton
de Neuchétel vom 6. November 1972 i.S. Rémy Martin & Cie gegen
Schulteil3.

Considérant en fait (extrait):

Les indices 4 la charge du défendeur sont tels qu’il faut admettre en fait, comme I’a
fait le tribunal de police, que pendant quelques mois, en 1969, le défendeur a vendu,
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dans son restaurant, du cognac Castillon dans une bouteille de Rémy Martin. La
quantité de Rémy Martin ainsi écoulée, au vu des achats de I'établissement, peut étre

évaluée & quelques bouteilles, et le manque a gagner de la demanderesse & quelques
dizaines de francs ...

Considérant en droit (extraits):

9. Le dommage causé doit étre réparé. Le manque 4 gagner est mince: le bénéfice non
réalisé sur quelques bouteilles, soit quelques dizaines de francs. En plus, la demanderesse
allegue le tort causé par la vente sous son nom, réputé, d’'une marchandise qui n’a pas la
saveur sans pareille que chacun attribue a ses produits. Elle n’a pas prouvé directement
la saveur alléguée, mais il ressort des analyses que son cognac différe notablement du
Castillon ... Il faut admettre une différence assez nette entre sa fine champagne et celle
de Castillon pour que les clients avisés s’en apergoivent et en déduisent que la qualité
de ses produits est différente, d’ott de la désaffection et des renonciations éventuelles a
acheter du Rémy Martin. Des renonciations et Jeur nombre ne sont pas prouvés directe-
ment, mais il faut admettre que de tels faits ne sont guére de nature a étre prouvés, a moins
d’un hasard extraordinaire dans la quéte des preuves. On peut et on doit se contenter
d’indices et évaluer le dommage ex 2quo et bono.

Le dommage global, damnum emergens et lucrum cessans, peut étre évalué raisonnable-
ment et équitablement a 500 francs.

10. La publication du jugement est demandée. Elle est destinée a faire cesser le trouble
intervenu et a4 maintenir la clientéle du 1ésé (ATF «Brisemarine» 93 1T 270 c. 8). En
I’espéce, elle est de nature a faire savoir aux clients qui auraient été dégus par la saveur
du faux Rémy Martin que leur déception ne tient pas a un changement de qualité de ce
cognac, mais a une tromperie. Elle est donc de nature a maintenir la clientéle de la
demanderesse.

L’atteinte subie par la demanderesse, sans étre trés grande, est suffisamment impor-
tante pour justifier une publication dans la presse quotidienne de la région, comme
demandé. Un abrégé du jugement sufht.

MSchG Art. 29 Abs. 1, UWG Art.5 Abs. 2, OR Art. 120, Prozefrecht (Genf)

Der Richter der Hauptsache ist auch fiir die Beurteilung der Einrede zusidndig.
Infolgedessen ist in Genf das Tribunal de premiére instance, das mit einem Forde-
rungsprozef befaft ist, auch fir die Beurteilung der vom Beklagten erhobenen
Verrechnungseinrede zustindig, selbst wenn diese Einrede sich ayf ein Rechtsgebiet
stiitzt, fiir dessen klageweise Geltendmachung aufgrund bundesrechtlicher oder
kantonaler Vorschriften eine einzige Gerichisstelle zustindig ist, namlich die Cour
de Fustice (vgl. Art. 37 lit. b und ¢ der Loi genevoise sur I organisation judiciaire ).
Die Sistierung einer beim Genfer Gericht hingigen Sivilklage wegen eines iffent-
lichrechtlichen (strafrechtlichen) Prozesses kann in Anwendung von Art.§ des
Code genevois de procédure pénale nur angeordnet werden, wenn die Strafklage vor
einem Genfer Gericht hingig ist. Wenn aber der Ausgang eines ivilprozesses von
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dem Ausgang eines in einem anderen Kanton hdngigen Strafprozesses abhingig
ist, ist der ivilprozef bis zur rechtskriftigen Erledigung des Strafprozesses zu
sistieren.

Le juge de Iaction est juge de exception. Ainsi, @ Genéve, le Tribunal de premiére
instance, saist d’une demande de paiement, est-il compétent pour connaitre d’une
exceplion de compensation soulevée par le défendeur, alors méme que Iexception
porte sur une matiére o [ action reléve, de par le droit fédéral ou cantonal, de la
compélence d’une instance cantonale unique qui est la Cour de Justice (art. 37 lit. b

etc 0F).

La suspension d’une action civile devant un tribunal genevois, en raison d’une
action publique (pénale) ne peut étre ordonnée en application de I’art.8 du code
genevois de procédure pénale que st I’ action pénale est pendante devant une juridiction
genevoise. Toutefois, silesort de I’ action civile dépend de celur d’une procédure pénale
pendante dans un autre canton, ['instruction du procés civil devra étre suspendue
Jusqu’d droit jugé au pénal.

Sem. jud. 1974, 17111., Urteil der 1. Kammer der Cour de Justice civile
de Geneve vom 22. Dezember 1972 1. S. Gigantic S.A. gegen Belfont S.A.

Aus den Erwigungen:

a) La décision du premier juge est conforme 4 une ancienne jurisprudence de la Cour
(Sem. jud. 1943 p.477ss) qui cependant est contraire au droit fédéral. S’estimant
incompétent pour statuer sur I’exception de compensation, le Tribunal devait, & tout le
moins, surseoir & statuer sur la demande principale et impartir un délai a4 ’appelante
pour porter sa prétention devant la juridiction compétente (Sem. jud. 1953 p.279
chiffre 3; 1950 p.533; 1960 p.251 in limine).

Meéme cette maniére de faire constituerait une entorse au principe fondamental selon
lequel le juge de action est aussi le juge de Pexception (Sem. jud. 1960 p.250); elle se
heurte aussi 4 la régle selon laquelle les juridictions cantonales ont I’obligation de donner
une juste appréciation juridique des faits articulés par les parties et d’appliquer le droit
fédéral dans sa plénitude aux réclamations dont elles sont saisies. Il est ainsi contraire au
droit fédéral d’imposer 2 une partie, en cas de concours d’actions, la division d’une seule
et méme prétention en deux actions paralléles portées devant deux juridictions distinctes
(ATF 91 I1 65 c.2 et 3; 92 IT 312).

L’on sait d’ailleurs qu’au sens du droit fédéral I’on ne se trouve pas en présence d’une
contestation relevant d’une juridiction cantonale unique lorsque des questions touchant
a la propriété intellectuelle ou a la concurrence déloyale ne sont soulevées que par voie
d’exception (ATF 74 IT 188-189; MATTER ad art.29 LMF p. 257 in fine qui cite expressé-
ment a ce titre Pexception de compensation fondée sur des dommages-intéréts réclamés
selon la LMF; vo~n Burex ad art.5 LCD p.192 No 10; TrorLER vol.IT p. 1012 al.3 ct
les références citées sous 72).

L’on précise qu’in casu Gigantic S.A. se borne a ne soulever qu’une exception de
compensation bien qu’a la forme elle Iait reprise par la voie de conclusions reconven-
tionnelles qui, selon ses aveux, ne tendent qu’a compenser la demande principale.
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Cela étant, il ne se justifie point de donner 4 ’article 37 lit.b et ¢ LOJ une interpréta-
tion plus large qu’aux dispositions ad hoc des lois fédérales dont il tend & assurer ’appli-
cation.

Deés lors il simpose d’admettre que, la LCD et la LMF n’étant invoquées par Gigantic
S.A. que pour fonder une exception, le juge de laction, c’est-a-dire le Tribunal de
premiére instance, est compétent pour en connaitre.

Cette solution semble d’autant plus raisonnable que les problémes posés doivent étre
résolus dans un litige opposant non pas le titulaire direct des droits prétendtiment violés
aux auteurs de ces violations, mais leurs cessionnaires respectifs. En effet, ce n’est assuré-
ment pas pour ce genre de contestations que les législateurs fédéral et cantonal ont voulu
réserver une juridiction cantonale unique.

Autrement dit la cause doit étre renvoyée au premier juge pour qu’il se prononce sur
I’exception de compensation soulevée par ’appelante.

b) Il appartiendrait au Tribunal de déterminer dans cette nouvelle optique s’il con-
vient pour des motifs d’opportunité de suspendre I'instruction jusqu’a droit jugé dans
Pinstance pendante entre Cornavin Watch S.A. et Muller Etna Watch S.A.; voire
jusqu’a droit jugé sur la procédure pénale soumise aux autorités de Neuchétel) Sem. jud.
1955 p.30; 1964 p.272; 1966 p.20 al.2; 1970 p.171 al.6 et 7).

Le premier juge ayant toutefois exprimé son avis, bien qu’il se soit déclaré incompé-
tent, il semble expédient de statuer 4 ce sujet et de constater que de toute évidence le sort
de I'exception de compensation est intimement lié tant au résultat de ladite instance
civile — qui déterminera entre autres les titulaires réels du droit 4 I'usage de la marque
Cornavin Watch — qu’a celui de P'instance pénale destinée 4 établir les éventuelles
infractions 4 la LMF et a la LCD susceptibles de fonder la créance en dommages-intéréts
dont Gigantic S.A. se prévaut en partie, en qualité de cessionnaire.

En conséquence le Tribunal devra suspendre P’instruction jusqu’a droit jugé dans
ladite procédure pénale pour des motifs d’opportunité et non pas «comme dépendant du
pénal» au sens de article 8 CPP, inapplicable 4 une procédure pénale non genevoise ...

MSchG Art. 31, UWG Art. 9 Abs. 1

Vorsorgliche Mafinahmen zum Jwecke der Beweissicherung kimnen vor Einrei-
chung der Klage nachgesucht und ohne vorgingige Einvernahme der Gegenpartet
angeordnet werden.

Dies gilt insbesondere auch fiir vorsorgliche Mafnahmen in markenrechtlichen
Streitsachen ( Anderung der Rechtsprechung ).

Fiir den Erlafi vorsorglicher Mafinahmen nach Art. 51 MSchG miissen die gleichen
Voraussetzungen erfullt sein wie nach Art.9 UWG.

Des mesures provisionnelles visant @ établir des preuves peuvent élve requises avant
Pintroduction de I’ action et ordonnées sans auditron préalable de la partie adverse.
Cela vaut en particulier pour les mesures provisionnelles en matiére de marques
(changement de jurisprudence ).

Les mémes conditions dotvert étre remplies pour Uoctrot de mesures provisionnelles

selon Particle 31 LMF ou selon Uarticle 9 LCD.
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Maximen XII (1972) Nr. 110, S. 127f., Verfiigung der Justizkommission
des Kantons Luzern vom 11.September 1972.

Unter Berufung auf Art.9 UWG und Art.31 MSchG verlangte die Ge-
suchstellerin die Anordnung vorsorglicher MaBlnahmen zum Zwecke der
Beweissicherung. Zur Begriindung machte sie geltend, die Gesuchsgegne-
rin habe Eau-de-Cologne-Flaschen mit einer wettbewerbswidrigen, mar-

kenrechtlich unzulidssigen Aufschrift entgegen ihren Zusicherungen auch
nach dem 6. Oktober 1971 verkauft.

Die Fustizkommission fithrte aus:

1. Die Gesuchstellerin verlangt mit ihrer Eingabe vom 28. Juli 1972 die Anordnung
vorsorglicher MaBnahmen nach Art.9 UWG und Art.31 MSchG. GemiB § 355bis ZPO
ist zur Anordnung solcher MaBnahmen in Zivilfillen, fiir die in Bundesgesetzen eine
einzige kantonale Instanz vorgeschrieben ist, sowie in Zivilstreitigkeiten aus dem Gebiet
des unlauteren Wettbewerbes vor ProzeBbeginn die Justizkommission, hernach das
Obergericht (I. Kammer) zustindig.

Die Zustiandigkeit der Justizkommission ist, soweit sich die Gesuchstellerin auf Art.9
UWG beruft, zweifellos gegeben. Dagegen ist umstritten, ob aus markenrechtlichen
Gesichtspunkten vorsorgliche Maf3nahmen im Sinne von Art. 31 MSchG schon vor oder
erst nach Einreichung der Klage beim ProzeBgericht nachgesucht werden kénnen. Die
Justizkommission vertrat frither die Auffassung, einstweilige Verfiigungen nach Art. 31
MSchG kénnten erst nach Anhéngigmachung der Klage im HauptprozeB erlassen wer-
den (Max. IX Nr.198; ebenso MarTeEr, Komm. N.II 1 zu Art. 31 MSchG). An dieser
Auffassung ist nicht festzuhalten, weil rasches Handeln gerade auch in markenrecht-
lichen Streitsachen sich aufdringen kann (ZR 25 Nr. 131; Davio, Komm., 2. Aufl., N.3
zu Art. 31 MSchG). Auf die Eingabe der Gesuchstellerin ist daher unter dem Gesichts-
punkt des Art.9 UWG wie des Art.31 MSchG einzutreten.

2. Nach Art.9 UWG kann die zustindige Behorde auf Antrag eines Klageberechtigten
vorsorgliche MalBnahmen, insbesondere zur Beweissicherung, zur Aufrechterhaltung des
bestehenden Zustandes sowie zur vorldufigen Vollstreckung streitiger Anspriiche aus
Art.2 Abs. 1 lit.b und c verfiigen. Der Antragsteller hat glaubhaft zu machen, daf3 die
Gegenpartei im wirtschaftlichen Wettbewerb Mittel verwendet, die gegen die Grund-
sitze von Treu und Glauben verstoBen, und daf} ihm infolgedessen ein nicht leicht ersetz-
barer Schaden droht, der nur durch eine vorsorgliche Verfiigung abgewendet werden
kann. — Nach Art.31 MSchG kann das Gericht die als notig erachteten vorsorglichen
Bestimmungen (MafBnahmen) treffen. Die Voraussetzungen zum ErlaB solcher Ma@3-
nahmen sind — im Gegensatz zu Art.9 UWG - nicht umschrieben, doch hat als abge-
klirt zu gelten, daB die gleichen Voraussetzungen wie nach Art.9 UWG erfiillt sein
miissen.

Der Antrag der Gesuchstellerin bezweckt eine Beweissicherung, wie sie Art.9 UWG
(und auch Art. 77 PatG) ausdriicklich vorsieht. Die Beweissicherung soll ausschlief3lich
zur Festhaltung von Vorgingen dienen, die sich nach dem 6. Oktober 1971 abgespielt
haben, indem die Gesuchstellerin behauptet, die Gesuchsgegnerin habe auch nach dem
genannten Datum Eau-de-Cologne-Flaschen mit der Aufschrift PARISxCHARME und
einem Aufdruck pflanzlicher Motive in den Handel gebracht.
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Es muB zuldssig sein, vorsorgliche MaBnahmen, die lediglich Zwecken der Beweis-
sicherung dienen, ohne vorgiangige Einvernahme der Gegenpartel anzuordnen; dies
namentlich dann, wenn ein tatsichlicher Zustand festgehalten werden soll, bevor er ver-
dandert wird (vgl. MaTTER, Komm. N.IT 3 zu Art.3] MSchG; TroLLER, Immaterial-
giiterrecht Bd. IT S.1206 mit dem in FuBnote 156 zitierten Urteil der Genfer Cour de
Justice Civile vom 17. April 1959 i.S. Torre und Arts Ménagers S.A. gegen Columbia
Gramophone Company Ltd.; vgl. auch Art.9 Abs.3 UWG).

Markenprozeff (Neuenburg )

In der Regel wohnen die Parteien der Beweisabnahme bet und steht ihnen die voll-
stindige Akte zur Einsicht offen. Von diesem Grundsatz kann jedoch zur Wahrung
der Geschiftsgeheimnisse einer Partei oder eines Dritten abgewichen werden.

Ion régle générale, les parties assistent & [’ administration des preuves et prennent
connaissance de tout le dossier. Il peut étre dérogé a la régle pour sauvegarder les
secrets d’affaires d’une partie ou d’un tiers.

RJN, 1969-1973, 1011f., Urteil des Tribunal cantonal du canton de
Neuchétel vom 1.Februar 1971 i.S. Nobellux Watch gegen Création
Watch.

En fait:

Nobellux Watch a fait séquestrer des montres appartenant 4 Création Watch. Elle
alléguait la violation d’un droit & une marque. Création Watch agit en réparation d’un
dommage causé par le séquestre, tenu pour injustifié.

Extrait des motifs:

Création Watch allégue qu’un tiers avait la ferme intention d’acheter les 14335
montres en question: il aurait renoncé a conclure le contrat en raison du séquestre. Sur
ce point, la défenderesse a fait entendre son représentant. Ce dernier a déposé qu’il était
sur le point de vendre les montres mais que P’amateur s’était désintéressé de ’affaire a
cause du séquestre. Le témoin a refusé d’indiquer le nom de ’amateur, dans l'intérét de
cette personne et dans 'intérét de Création Watch. Le témoin n’a pas indiqué non plus &
quel prix il aurait été sur le point de conclure.

Ces réticences privent le témoignage de toute valeur probante. On ne saurait poser en
fait que, sans le séquestre, la défenderesse aurait vendu les montres en mars—avril 1969,
et encore moins qu’elle les aurait vendues a des prix supérieurs aux prix obtenus par la
suite.

La défenderesse pouvait administrer la preuve requise tout en sauvegardant ses
secrets d’affaires et ceux de son client. Certes, en régle générale, les parties assistent &
I’administration des preuves et prennent connaissance de tout le dossier (art. 131, 225/1,
227/2, 251 CPC). Mais la régle n’est pas absolue. Selon un principe bien établi du droit
de procédure, lorsque la sauvegarde des secrets d’affaires d’une partie ou d’un tiers
Pexige, le juge prend connaissance d’une preuve hors de la présence de la partie adverse
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ou des deux parties, soit directement, soit par I'intermédiaire d’un expert (art. 38 LPCF,
art.68 LF sur les brevets, art.9 LF sur les cartels, art.229/3, 261/2 et 276/2 CPC
bernois, art. 183 CPC vaudois (1966) ; Descuenaux et CASTELLA, La nouvelle procédure
civ. fribourgeoise p. 154 et 155; GULDENER, ZivilprozeBrecht, 2¢ éd. p. 152 et n. 13; His,
Berner Komm., n. 10 ad art.963 CO; ATF 90 11 467 cons. 3d in fine; ZR 1968 No 56;
RJN 3 1 148 et 150; cf. RJN 4 I 30; Projet ScawaRrTz, art.39, RDS 1969 II 278).

Création Watch n’a pas établi un lien de causalité entre le séquestre et le fait que la
seconde série de ventes ait été moins rémunératrice que la premiére.

PVUe Art. 4 lit. F

Diese Vorschrift gilt sinngemdf} auch fiir Markenanmeldungen.
Fijy einzelne Tetle des Warenverzeichnisses kimnen verschiedene Priorititen ( Teil-
prioritdten ) in Anspruch genommen werden.

Cette disposition est applicable par analogie aux demandes de marques.
Diverses priorités peuvent éire revendiquées pour différentes parties de la liste des
produits.

PMMBI 1974 1 69f., Auskunft der Markenabteilung des Amtes vom
16. Oktober 1974.

IV. Wetthewerbsrecht

UWG Art. 1 Abs.2 lit.d

Unlauterer Wetthewerb setzt weder Bisgliubigkeit noch Verschulden voraus (Be-
statigung der Rechsprechung ).

Kann sich die Kldgerin auf die Verwechselbarkeit des Firmennamens ihrer ameri-
kanischen Muttergesellschaft mit der Firma der Beklagten berufen ? Frage bejaht,
denn die Kldgerin werde zwar nicht persinlich, aber in thren wirtschaftlichen Inter-
essen betroffen, wenn die Firma der Beklagten mit jener der amerikanischen Mutier-
gesellschaft der Kldgerin verwechselt werde und die Beklagte daraus unlautere
Vorteile ziehen kinnte.

Die Bezeichnungen « General Binding Corporation » und « Inter Binding Corpo-
ration » sind verwechselbar.

La concurrence déloyale ne suppose ni mauvaise foi ni faute (confirmation de
Jurisprudence ).

La demanderesse peut-elle invoquer le risque de confusion de la raison sociale de sa
matson-mére américaine avec la raison sociale de la défenderesse ? Réponse affirma-
tive, car la demanderesse, méme si elle n’est pas touchée personnellement, est
alleinte dans ses intéréts économiques, si la raison sociale de la défenderesse est
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confondue avec celle de la maison-mére américaine de la demanderesse et st la dé-
fenderesse peut en tirer des avantages illicites.

Les désignations « General Binding Corporation » et « Inter Binding Corporation »
peuvent étre confondues.

Urteil der I.Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom
27.September 1973 1. S. GBC Manufacturing Corporation gegen Inter
Binding Corporation.

Die GBC Manufacturing Corporation, Tochtergesellschaft der ameri-
kanischen General Binding Corporation, klagte im Oktober 1970 vor dem
Handelsgericht des Kantons Ziirich gegen die Inter Binding Corporation...

Nach beendetem Schriftenwechsel einigten sich die Parteien am 6. De-
zember 1972 aulBergerichtlich iiber die Klagebegehren mit folgender Aus-
nahme:

«Der Beklagten sei zu untersagen, den Firmennamen Inter Binding
Corporation zu verwenden und es sei ihr zu befehlen, den Firmennamen
innert eines Monats nach Rechtskraft des Urteils 16schen zu lassen, alles
unter den vom Richter festzusetzenden Androhungen.

Beide Parteien ersuchen das Gericht, tiber dieses Rechtsbegehren durch
Urteil zu entscheiden. »

Aus den Erwdgungen:
I....

2. Die Klagerin leitet das streitige Rechtsbegehren nur aus unlauterem Wettbewerb
ab.

Das Wettbewerbsrecht verlangt gleich dem Firmenrecht (Art.956 Abs.2 OR), daB3
durch gleichartige Hinweise in der Firma auf die geschiftliche Tétigkeit eines Unter-
nehmens nicht die Gefahr von Verwechslungen geschaffen werde (Art.1 Abs.2 lit.d
UWG). Wer in der Firma die Natur seines Geschiftes angibt, muf3 durch einen Zusatz
oder sonstwie dafiir sorgen, da@3 sie sich geniigend von anderen Firmen unterscheide
(BGE 98 IT 63 und dort erwahnte Entscheide). Besonders strenge Anforderungen an die
Unterscheidungsfdhigkeit sind am Platz, wenn zwei Firmen miteinander im Wettbe-
werb stehen und sich an die gleichen Abnehmer wenden (BGE 97 IT 155 Erw.2 und
dort erwahnte Entscheide). Fir den wettbewerbsrechtlichen Firmenschutz ist somit
nicht das Aussehen eines Erzeugnisses, sondern einzig die Bezeichnung, unter der es auf
dem Markt angeboten wird, maBgebend. Die Vorinstanz hat das nicht verkannt und
denn auch die erforderlichen Feststellungen getroffen, so daf3 kein AnlaB3 besteht, die
Akten nach Art.64 OG zu vervollstindigen. Im tibrigen ist die Behauptung der Be-
klagten, das Handelsgericht habe sich tiber das Aussehen der Erzeugnisse der Parteien
und jener der «General Binding Corporation» sowie die Verwechslungsmoglichkeiten
auf Grund der zu den Akten gegebenen Prospekte nur ein unvollstandiges Bild machen
kénnen, Kritik an der vorinstanzlichen Beweiswiirdigung und als solche nicht zu héren
(Art.63 Abs.2 OG).
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Nach Feststellung des Handelsgerichts tragt die Klagerin die Firma « GBC Manufac-
turing Corporation», ihre Muttergesellschaft die Firma « General Binding Corporation»,
und fiihrt die Beklagte den Namen «Inter Binding Corporation» sowie die Abkiirzung
«Ibico». Zudem steht fest, daB3 die Parteien auf dem gleichen Sachgebiet (u.a. Her-
stellung und Vertrieb von Plastik-Binderiicken zum Einbinden von Papierblittern so-
wie der dazugehérigen Stanz- und Bindemaschinen) und am selben Ort titig sind.

3. Die Beklagte bestreitet, daB sie mit der Verwendung der Firma «Inter Binding
Corporation» (abgekiirzt Ibico) unlauteren Wettbewerb im Sinne des Art.1 Abs.2 lit.d
UWG begehe. Sie will ihre Firma und die Abkiirzung «Ibico» auf Grund fachkundigen
Rates gewahlt, also gutgldubig gehandelt haben, was das Handelsgericht verkenne.
Indessen setzt unlauterer Wettbewerb weder Bosglaubigkeit noch Verschulden voraus
(BGE 97 I1 160, 95 IT 572,91 II 24; vgl. auch Merz, N.82 und 105 zu Art.2 ZGB und
JAcar, N.49/52 zu Art.3 ZGB). Was die Beklagte in diesem Zusammenhang iiber Vor-
giange bei der Gesellschaftsgriindung, ihre internationale Geschiftstitigkeit vortragt, ist
somit unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr unerheblich.

4. Die Beklagte wirft dem Handelsgericht sodann vor, es habe zu Unrecht die «fir-
menrechtlich» einander nicht gegeniiberstehenden Firmen «General Binding Corpora-
tion» und «Inter Binding Corporation» miteinander verglichen.

Damit kommt sie sinngemal3 auf die vom Handelsgericht gepriifte Frage zuriick, ob
sich die Kligerin auch auf die Verwechselbarkeit des Firmennamens ihrer amerikani-
schen Muttergesellschaft berufen diirfe.

a) Nach Art.2 Abs. 1 UWG ist zur Klage auf Feststellung der Widerrechtlichkeit be-
rechtigt, wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, in seinem Kredit oder
beruflichen Ansehen, in seinem Geschiftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen
Interessen geschadigt oder gefdhrdet ist. Diese Vorschrift raumt das Klagerecht nicht
jedermann, sondern nur dem Mitbewerber ein. Aber auch diesem steht es nicht schlecht-
hin zu. Er ist zur Klage nur berechtigt, wenn seine rechtlich geschiitzten wirtschaft-
lichen Interessen durch Handlungen des Konkurrenten unmittelbar verletzt oder ge-
fahrdet werden. Das setzt aber nicht voraus, daf3 er personlich angegriffen werde, son-
dern trifft beispielsweise schon dann zu, wenn der Mitbewerber iiber sich, die eigenen
Waren, Werke, Leistungen oder Geschiftsverhiltnisse unrichtige oder irrefithrende An-
gaben macht, um das eigene Angebot im Wettbewerb zu begiinstigen (BGE 83 IV 105f,,
58 II 430f.). Das Handelsgericht erklirt daher mit Recht, die Klagerin werde zwar
nicht persénlich, aber in ihren wirtschaftlichen Interessen betroffen, wenn die Firma der
Beklagten mit jener der amerikanischen Muttergesellschaft der Klagerin verwechselt
werde und die Beklagte daraus unlautere Vorteile ziehen konnte.

b) Zu vergleichen sind somit die Bezeichnungen « General Binding Corporation» und
«Inter Binding Corporation», also zwei englische Wortfolgen, von denen erwartet
wird, daB sie auch englisch ausgesprochen werden. Sie unterscheiden sich bloB3 durch die
nach Klang und Silbenzahl verschiedenen Wérter « General» und «Inter», die aber
gegentiber dem Wortpaar «Binding Corporation» nicht geniigend kennzeichnend sind.
Amerikanische und schweizerische Firmen stellen, wie das Handelsgericht zutreffend
feststellt, das eine oder andere Adverb der Sachbezeichnung in der Firma voran, wie in
den Firmen General Motors, General Electric, General Foods, Inter-Franck, Inter-
diamond Brokers, Intertrust Finanz AG. Die beiden Adverbien sind dazu bestimmt, ent-
weder die internationale Bedeutung und Verbreitung (General) oder aber die um-
fassende und mannigfaltige Tétigkeit (Inter) eines Unternehmens auszudriicken. Tra-
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gender Bestandteil in den zu vergleichenden Firmen ist die Sachbezeichnung « Binding»,
die nach dem Handelsgericht in der Schweiz kaum geldufig ist. Inwiefern diese verbind-
liche Feststellung gegen Art. 950 in Verbindung mit Art. 944 OR verstoBen soll, wie die
Beklagte behauptet, ist nicht zu ersehen. Alsdann ist auch gegen den SchluB3 der Vor-
instanz, «Binding» wirke in der Schweiz als Name, nichts einzuwenden. In dieser Hin-
sicht hebt das Handelsgericht hervor, die «General Binding Corporation» habe in der
Schweiz durch die Werbung und die Geschiftstatigkeit der Kldgerin, welche die Ab-
kiirzung « GBC» in der Firma trage, erhohte kennzeichnende Wirkung erhalten. Auch
diese Feststellung ist ... tatsdchlicher Art und fiir das Bundesgericht verbindlich. Die
Riuge der Beklagten, « GBC» sei eine Fantasiebezeichnung, ist daher nicht zu héren.
Abgesehen davon, stimmt die Buchstabenfolge GBC mit den Anfangsbuchstaben der
«General Binding Corporation» tiberein, so dabB sie fraglos die festgestellte Abkiirzung
ist. Wenn die Kligerin auch keine Zweigniederlassung der «General Binding Corpora-
tion» ist und daher nicht die gleiche Firma nach Art.952 OR fithren muf, so hei3t das
nicht, daB} sie als Tochtergesellschaft die Firmaabkiirzung « GBC» nicht fithren darf,
wenn die Muttergesellschaft damit einverstanden ist, was nach den Akten iiberhaupt
nicht zweifelhaft sein kann. Bleibt es demnach bei der Feststellung des Handelsgerichtes,
so besteht die Gefahr, dafl der Durchschnittskunde sich in der Meinung an die Beklagte
wendet, auch sie sei eine Tochtergesellschaft der « General Binding Corporation» und
werde ihn gleich wie die Kldgerin bedienen. Das braucht sich diese nicht gefallen zu
lassen (vgl. BGE 98 II 65 und dort erwihnte Entscheide) ...

UWG Art. 13 lit b

Bezeichnet ein Mobelhandler sein Angebot « dank eigener Fabrik und Direktver-
kauf» als das ginstigste der Schweiz, obwohl er weder eine e¢igene Mibelfabrik
hat noch Direktverkdufer ist, so ist das nicht eine im Mébelhandel iibliche markt-
schreierische Ubertreibung, sondern eine unwahre Angabe, deren Gebrauch im
Wetthewerb als unlauter erscheint.

Nest pas une vantardise habituelle dans le commerce de meubles, I”annonce d’un
marchand de meubles, qui n’a pas de fabrigue et n’est pas vendeur divect, selon
laquelle son offre est la plus favorable de la Suisse «grdce & sa propre fabrica-
tion et ["absence d’intermédiaire». Cette affirmation constitue un acte de con-
currence déloyale.

BIZR 71 (1972) Nr.11 S.39 und RStrS 1974 II Nr.633 S.38f., Urteil
der I. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Ziirich vom 1. Sep-
tember 1969 1. S. M.

Aus den Erwdgungen:

«1. Essind Inserate der R. M.-AG zu beurteilen, die folgende Schlagzeilen enthalten:

a) <Aus dem giinstigsten Mé6bel- und Bettenhaus der Schweiz, dank eigener Fabrik!»

b) «... immer noch viel gunstiger dank eigener Fabrik und Direktverkauf, aus dem
glinstigsten Mébel- und Bettenhaus der Schweiz!»
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2. Die Vorinstanz hat in Ubereinstimmung mit der Anklage zutreffend festgestellt,
daf3 der unbefangene Leser die in den fraglichen Inseraten enthaltene Anpreisung
wegen des besonderen Hinweises <dank eigener Fabrik> nur so verstehen kann, dal die
R.M.-AG Bettzeug und Mbobel aus dem Grunde besonders giinstig anbieten kénne,
weil beide Erzeugnisse in eigener Fabrik hergestellt wiirden, in den Preisen also keine
Verdienstmarge eines Zweitverkaufers enthalten sei. Entgegen der Auffassung des Ange-
klagten vermag daran der Umstand nichts zu dndern, dal am Fufle der textlich sehr
umfangreichen Inserate in Fettdruck die Firmenbezeichnung steht «R.M.-AG, Bett-
warenfabrik - Mébels, also das Wort «Fabrik» direkt nur mit dem Worte <Bettwaren»
verbunden ist. Entscheidend ist, daB3 der Leser aus der vor allem in die Augen springen-
den Schlagzeile am Kopfe der Inserate ganz eindeutig schlieBt, daBl sowohl Mobel wie
Bettzeug in der eigenen Fabrik hergestellt werden, zumal da im Anschluf} an die Schlag-
zeile und als Hauptbestandteil der Inserate konkrete Mobelangebote gemacht werden.
Es mag sein, daBl besonders aufmerksame Leser die besondere Wortfolge der Firmen-
unterschrift beachten und daraus folgern, dal von der R. M.-AG nur Bettwaren selbst
fabriziert werden. Obwohl diese Folgerung durchaus nicht zwingend ist, kénnte man
sich doch auch vorstellen, daB3 blol eine ungewollte unzuldngliche Formulierung vor-
liege. Mallgeblich ist jedoch, was sich der Durchschnittsleser denkt, und dieser wird
— wie die Vorinstanz mit Recht feststellt — nach Kenntnisnahme der Schlagzeile und des
ihn ja vor allem interessierenden Inhaltes der Inserate {iber die Firmenbezeichnung am
Ende des Textes hinweggehen, ohne zu realisieren, dafl das Wort «Fabrik> nur mit den
Bettwaren in direktem Zusammenhang steht, und daraus entsprechende Schliisse zu
ziehen. Es hilft dem Angeklagten daher nichts, daf3 in der Firmenunterschrift der Wahr-
heit entsprechend das Wort «Fabrik> nur in direktem Zusammenhang mit dem Worte
«Bettwaren> steht; was aus der Firmenunterschrift von einem findigen Leser zur Not
herausgelesen werden kann, ist durchaus nicht geeignet, den falschen Eindruck zu
korrigieren, den der Durchschnittsleser auf Grund der Schlagzeile am Kopfe der
Inserate erhilt.

3. Ausgehend vom erwidhnten, unzweideutigen Sinn der Inserate ist zunéchst — wie-
derum in Ubereinstimmung mit der Vorinstanz — der Standpunkt der Verteidigung zu
verwerfen, die fragliche Anpreisung sei gar nicht unwahr, indem die R.M.-AG auch
Mébel deshalb besonders giinstig verkaufen kénne, weil die selber hergestellten Bett-
waren billiger als anderswo seien und im iibrigen die fabrikeigenen Lagerraume, Trans-
portmittel und Arbeitskrafte gesamthaft gesehen kostensenkende Vorteile boten. — Der
Hauptakzent der Verkaufstitigkeit der R.M.-AG liegt offensichtlich bei den Mobeln.
Nach den eigenen Angaben des Angeklagten macht der Bettinhalt nur einen geringen
Teil des Verkaufspreises aus, nimlich 159% der Kosten eines Schlafzimmers. Nebst
Schlafzimmern werden aber auch Wohnwinde, Polstergarnituren usw. angeboten und
verkauft, also Mobel, die Giberhaupt keinen selbstfabrizierten Bestandteil aufweisen.
Der Einwand der Verteidigung geht so an der Sache vorbei. Soweit sich der Leser auf
Grund der Inserate vorstellt, die R.M.-AG fabriziere Mobel selbst (sei es solche mit
oder ohne Bettzeug) und verkaufe sie daher ohne Zuschlage einer Detail-Handelsmarge
zu Fabrikpreisen, ist und bleibt er getduscht. Der Angeklagte gibt ja ausdriicklich zu,
daB er zum Preise, den er dem Fabrikanten zahlt, eine eigene Verdienstmarge dazu-
schliagt. Ob diese den handelsiiblichen Margen entspreche oder — wie von thm behauptet
wird — niedriger sei, spielt keine Rolle. Dem Angeklagten wird ja nicht vorgeworfen,
daB er das Angebot der R.M.-AG zu Unrecht als «giinstiger» oder als <das giinstigste»
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bezeichnet, sondern daB er falsche Vorstellungen iiber die Zusammensetzung der Preise
im Sinne des Fehlens einer Detail-Handelsmarge weckt.

4. Die Verteidigung wendet weiter ein, es liege eine brancheniibliche marktschreieri-
sche Ubertreibung vor, die vom Publikum als solche erkannt werde und daher nicht
unlauter sei. Auch dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet werden. Schon in bezug
auf dic Behauptung, Anpreisungen der fraglichen Art seien brancheniiblich, sind erheb-
liche Einschrankungen angebracht. Die Verteidigung hat wohl zahlreiche Inserate von
Konkurrenzfirmen zu den Akten gegeben, in denen der Ausdruck <Fabrik» anscheinend
cbenfalls irrefithrend verwendet wird. Dazu ist indessen zu bemerken, daf3 in keinem
einzigen Fall in gleicher oder ahnlicher Weise, wie es die R. M.-AG getan hat, nicht nur
auf das Bestehen einer eigenen Fabrik hingewiesen wird, sondern diese sinngemil3 als
Begriindung dafiir angefiithrt wird (<dank eigener Fabrik»), wieso man das giinstigste
Moébel- und Bettenhaus der Schweiz sei. Von einem Nachweis, dal3 es in der Branche
iiblich sei, mit dem beanstandeten Mittel zu werben, kann daher keine Rede sein. Im
itbrigen kdme es darauf auch nicht an. Selbst wenn es zutreffen sollte, dafl Anpreisungen
der fraglichen Art in der Branche allgemein iiblich sind, wire damit ihre Zulissigkeit
unter dem Gesichtspunkte des unlauteren Wettbewerbs noch nicht gegeben. Eine zu-
lissige marktschreierische Ubertreibung liegt nur dann vor, wenn sie vom Publikum als
solche erkannt wird. Nun ist es aber etwas anderes, ob ein Verkaufsunternehmen in der
Reklame sein Angebot als das billigste, giinstigste, einmaligste, sensationellste usw. be-
zeichnet, oder ob es zur Begriindung dafiir, warum sein Angebot das billigste, giinstigste,
einmaligste, sensationellste sei, anfiihrt, da die Verkaufsprodukte in eigener Fabrik
hergestellt wiirden, und damit die Vorstellung weckt, daB3 zu Fabrikpreisen verkauft
werde. Wihrend das Publikum auf Grund der Erfahrung die die Preise oder die Qualitit
wertenden Superlative nicht ernst nehmen wird, hat es nicht den geringsten Anlal3, die
Aussage «Wir verkaufen zu Fabrikpreisen» in Zweifel zu ziehen, handelt es sich doch um
eine ganz andersartige Aussage, die ihrem Charakter nach auch gar keine Ubertreibung
im eigentlichen Sinne des Wortes darstellt. Das wiirde selbst dann gelten, wenn die mif3-
brauchliche Verwendung der fraglichen Aussage in der Mébelreklame der Behauptung
des Angeklagten entsprechend heute allgemein iiblich wire. Von einer blof3 markt-
schreierischen Ubertreibung kann somit keine Rede sein; es liegt vielmehr eine ein-
deutige unwahre Angabe vor, deren Gebrauch im Wettbewerb als unlauter erscheint.

5. Der Angeklagte bestireitet schlieB3lich, durch die Veréffentlichung der fraglichen
Inserate vorsatzlich unlauteren Wettbewerb begangen zu haben.

DaB er sich der Unrichtigkeit seiner Angaben bewuf3t war und es ihm darum ging,
das eigene Angebot im Wettbewerb zu begiinstigen, kann nicht zweifelhaft sein. Er ist
bereits einmal, namlich im Jahre 1965, wegen einer ganz ahnlich lautenden AuBerung
in einem Inserat bestraft worden, wobei das Gericht insbesondere seinen auch damals
eingenommenen Standpunkt nicht gelten lie, es gehe aus der Firmenbezeichnung
<R.M.-AG, Bettwarenfabrik 4+ Mobels in geniigend deutlicher Weise hervor, dal3 seine
Firma nur Bettwaren fabriziere und nicht auch Mébel. Er mu@ sich somit tiber die Trag-
weite seines Verhaltens vollauf im klaren gewesen sein. Zu Unrecht beruft sich der
Angeklagte darauf, er habe sich an die Praktiken der Branche gehalten und annehmen
kénnen, daf3 das Publikum Anpreisungen dieser Art nicht als bare Miinze hinnehme.
Es wurde bereits darauf hingewiesen, dal der Angeklagte keinen Fall namhaft machen
konnte, in dem in gleich oder shnlich deutlicher und betonter Weise behauptet wiirde,
die Firma sei deshalb das giinstigste Mobel- und Bettenhaus, weil die angebotenen
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Mobel und Betten in eigener Fabrik selbst hergestellt wiirden. Andere scheinen zwar
den Ausdruck <Fabrik> mit der gleichen Zielsetzung ebenfalls miBbrauchlich zu ver-
wenden. Der Angeklagte hat jedoch offensichtlich als einziger das, was andere blof3
andeuten, unverbliimt ausgesprochen. Schon aus diesem Grunde geht seine Berufung
auf die Praktiken in der M&belbranche fehl. Im iibrigen wiirde es dem Angeklagten
nichts helfen, selbst wenn es so wire, daB sich seine Mitkonkurrenten der gleichen un-
lauteren Mittel bedienen. Jeder Wettbewerbsteilnehmer hat bei eigener Verantwortung
zu priifen, ob eine Anpreisung geeignet sei, beim Publikum falsche Vorstellungen zu
wecken, und es geht nicht an, dal3 er sich einfach an das hilt, was andere tun. DaB3 eine
unlautere Machenschaft niemals allein dadurch lauter werden kann, daf3 von ihr allge-
mein Gebrauch gemacht wird, ist selbstverstindlich und muBte auch dem Angeklagten
bewuBt sein. Er hat sich daher des vorsitzlichen unlauteren Wettbewerbs schuldig ge-
macht, was zur Bestitigung des vorinstanzlichen Schuldspruchs fithren mufi.»

StGB Art. 154 Ziff. 1 Abs. 1

Der subjektive Tatbesiand erfordert Tiuschungsabsicht. Diese muf im Augenblick
des Inverkehrbringens vorhanden und darauf gerichiet sein, Kaufinteressenten die
unechte Ware als echte zu verkaufen.

L’intention est un élément constitutif subjectif. Elle doit exister au moment de la
muse en circulation et viser la vente comme authentiques de marchandises falsifiées.

BIZR 72 (1973) Nr.71 S.1771f., Urteil der II. Strafkammer des Ober-
gerichts des Kantons Ziirich vom 6. Februar 1973 i.S. M.

M. erwarb von W. ecine Damenarmbanduhr aus Weilligold, deren
Zifferblatt mit dem Markenaufdruck «Omega» versehen war. Obwohl
ihm bekannt war, daB3 nur das Uhrwerk, nicht aber die tibrigen Bestand-
teile (Gehduse, Aufzugskrone, Zifferblatt, Zeiger, Band mit eingesetzten
Diamanten) von der Fabrik Omega stammten, pries M. diese Uhr durch
Inserat als «Neue Omega-Damenarmbanduhr mit 28 Brillanten, Uhr-
gehduse und Band 18 Karat WeiBigold, Fr. 2600.— (Ladenpreis ca.
Fr. 4500.-) » an. Er wurde deshalb wegen Inverkehrbringens gefdlschter
Waren in Strafuntersuchung gezogen. M. bestritt, sich einer strafbaren
Handlung schuldig gemacht zu haben, indem er geltend machte, es fehle
am Téduschungsmoment; da weder auf dem Gehéduse noch auf dem Bande
das Omega-Zeichen angebracht gewesen sei, habe jeder Kaufinteressent
sehen koénnen, daB diese Uhrteile nicht von Omega stammten; zudem
habe er jeweils die Kaufsinteressenten ausdriicklich auf diese Tatsache
hingewiesen. Das Bezirksgericht Ziirich, 4.Abteilung, sprach M. des
Inverkehrbringens einer gefilschten Ware im Sinne von Art. 154 Ziff. 1
Abs. 1 StGB schuldig, da er bereits mit dem Erscheinenlassen des Inserates
den Tatbestand der zitierten Bestimmung erfillt habe.
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Auf Berufung des Angeklagten sprach ihn das Obergericht frei. Aus der
Begriindung:

«II. Nach Art.154 StGB macht sich strafbar, wer nachgemachte, verfilschte oder
im Wert verringerte Waren vorsitzlich oder fahrlissig als echt, unverfilscht oder voll-
wertig feilhalt oder sonst in Verkehr bringt.

1. Zunichst fragt sich, ob es sich bei der vom Angeklagten angepriesenen Uhr um
cine Filschung handle. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung gilt jede Verdnde-
rung der natiirlichen Beschaffenheit einer Ware als Falschung (BGE 71 IV 12, 81 IV
99, 841V 95,94 IV 109, 97 IV 65). Die Verdnderung setzt eine kérperliche Einwirkung
auf die fertige oder werdende Sache voraus. Ob das Verdndern einer Sache diese zur
unechten (nachgemachten, verfilschten oder im Werte verringerten) mache, 148t sich
nur durch einen Vergleich mit der echten Sache beantworten. Eine nachgemachte Ware
ist eine der echten nachgebildete, die nur den Schein, nicht aber das Wesen und den
Gehalt der echten Ware hat, indem sie ganz oder doch wesentlich aus anderen Stoffen
hergestellt ist, als der ordentlichen Herstellungsweise entspricht, wiahrend eine ver-
falschte Sache so verdndert ist, daf3 sie eine geringere Beschaffenheit hat und dem echten
Erzeugnis nicht mehr entspricht (TanorMANN/OvVERBECK, Komm. Art, 153 Nr.4 und 5;
HarteER, Schweiz. Strafrecht, bes. Teil 11 S.558, 561; W. voN Moos, Die Waren-
falschung nach dem schweizerischen Strafgesetzbuch, S.105f., 124f.; G.Esser, Die
Vergehen des eidg. Lebensmittelgesetzes, S.41f.). Das Nachmachen und Verfilschen
haben gemeinsam, daB3 etwas Unechtes hervorgebracht wird, wihrend dessen Echtheit
vorgetduscht werden soll. Die Nachmachung oder Verfilschung kann u.a. darin be-
stehen, daf3 die Ware aus Bestandteilen der echten Sache und fremdartigen Stoffen her-
gestellt wird, und zwar derart, daf3 ihre Beschaffenheit nicht dem entspricht, als was sie
nach allgemeiner Lebenserfahrung gilt. Nach BGE 81 IV 99 ist die in der Substanz ver-
inderte Sache schon dann nachgemacht oder verfilscht, wenn sie einen geringeren
Handelswert hat, als ihr Aussehen, ihre Bezeichnung und ihre Aufmachung vor-
tauschen.

Echte Omega-Uhren sind Markenuhren. Sie sind im Handel und Verkehr weltweit
fiir ihre hochwertige Qualitit bekannt. Die Uhr als Ganzes macht die Omega-Uhr aus.
Uhrwerk, Gehiduse, Aufzugskrone, Zifferblatt und Zeiger bilden eine Einheit. Das
Gehiuse stellt neben dem Uhrwerk einen wesentlichen Bestandteil der Uhr dar, zumal
da ohne prizise Einschalung keine Gewdéhr fiir die technischen Eigenschaften des Uhr-
werkes besteht. Zur Omega-Uhr gehort daher wesensnotwendig das Originalgehiuse.
Es kommt nicht darauf an, daf3 die Firma Omega nur die Uhrwerke fabriziert und die
tibrigen Uhrbestandteile nach ihren Anweisungen durch ihre Zulieferfirmen, die Ge-
wihr fiir Qualititsarbeit bieten, herstellen 148t. Tragen Uhren, die au8er den Omega-
Uhrwerken aus Uhrbestandteilen, die nicht von den Vertragsfirmen der Omega SA
stammen, angefertigt sind, das Omega-Zeichen, und werden sie als «Omega-Uhren> in
Verkehr gebracht, so wird ihnen dadurch der Schein einer besseren als ihrer wirklichen
Beschaffenheit verlichen und sind sie mit den echten Uhren verwechselbar. Wer eine
«Omega-Uhr> kauft, hat Anspruch auf ein ausschlieflich aus Omega-Bestandteilen er-
zeugtes Produkt. Damit steht fest, daf3 die vom Angeklagten angepriesene «Omega-Uhr»
im Sinne einer Verschlechterung in ihrer normalen Beschaffenheit veriandert war. Un-
erheblich ist, ob darin eine nachgemachte oder verfilschte Ware erblickt werde.
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2. Zum Tatbestande des Art. 154 StGB gehort weiter, dal3 die (gefélschte) Ware feil-
gehalten oder sonst in Verkehr gebracht wird. Die Wendung «feilhilt oder sonst in Ver-
kehr bringt> 148t erkennen, daf3 Feilhalten eine Spielart des Inverkehrbringens ist. Der
Ausdruck <Inverkehrbringen> ist als Oberbegriff weit auszulegen und umfaBt jede
Titigkeit, durch die eine Ware andern zum Gebrauche zuginglich gemacht wird
(HarTER S.549; Locos, Commentaire, Art, 154 Nr.2; Esser S.55f.; von Moos S.1721.).
Feilhalten ist das nach auBenhin erkennbare Bereithalten, Ausstellen, Anbieten, An-
preisen der Ware zum Verkauf (HaFreR S.549 Anm. 3; THORMANN/OVERBECK, Art. 154
Nr.2; Esser S.58, 64). Das Verkaufsanbieten kann auch durch Versenden von Offerten,
Katalogen, Reklameschriften usw., durch Anschlige oder Zeitungsinserate erfolgen.
Das Inverkehrbringen, in welcher Form es sich auch immer vollzieht, zielt stets auf die
Ubertragung der Verfiigungsgewalt auf einen andern ab. Das Erreichen des Erfolges
(Verkauf, Tausch, Schenkung) ist nicht notwendig (TaorMANN/OvVERBECK, Art.154
Nr.2; Locos, Art. 154 Nr.2; von Moos S. 174). Straf bar ist mithin schon das Inverkehr-
bringen als Tatigkeit.

In dem hier zu beurteilenden Falle liegt ein vollendetes Teithalten vor. Der Ange-
klagte hat die fragliche Uhr durch Zeitungsinserat einer unbeschrankten Zahl von
Personen zum Verkauf angepriesen. Aus dem Text des Inserates gehen auch seine ernst-
liche Verkaufsabsicht und seine sofortige Erfuillungsbereitschaft bei Zahlung des gefor-
derten Kaufpreises klar hervor. Dall der Abschlufl eines Kaufes noch eine weitere
Kontaktnahme zwischen dem Angeklagten und dem Kaufsinteressenten erforderte, ist
ohne Belang, denn das Feilhalten setzt das Erscheinen Kauflustiger nicht voraus und
war daher schon vollendet, bevor es zum Kontakt zwischen dem Angeklagten und
etwaigen Kaufsinteressenten kam.

3. Das Inverkehrbringen unechter Waren ist an sich nicht verboten. Es ist nur dann
straf bar, wenn es, wie sich Art. 153 StGB ausdriickt, «<zum Zwecke der Tauschung im
Handel und Verkehr» geschieht. Das Inverkehrbringen gefélschter Waren erfordert
mithin, wie die Warenfalschung nach Art. 153 StGB, Tauschungsabsicht (BGE 71 IV 12,
72 IV 168, 83 IV 184, 97 IV 66). Art.154 StGB dient dem Schutze des Vermégens
(TrHORMANN/OVERBECK, Art.153 N.1 und 154 N.2; ScHwANDER, Das schweizerische
Strafgesetzbuch, Nr.572; GErMaNN, Das Verbrechen im neuen Strafrecht S.264; BGE
811V 99). Dem Schutzobjekt entsprechend ist der Tauschungszweck darin zu erblicken.
Dritte durch das Inverkehrbringen gefdlschter Waren zu iibervorteilen bzw. sie Waren
erwerben zu lassen, die sie bei Kenntnis der wirklichen Beschaffenheit dieser Waren
nicht erstehen wiirden. Die Tauschungsabsicht mul3 im Augenblicke des Inverkehr-
bringens vorhanden und darauf gerichtet sein, Kaufsinteressenten die unechte Ware als
echt zu verkaufen. Die Tauschung muf3 mit anderen Worten geeignet sein, zum ver-
mdogenswerten Nachteil des Getduschten auszuschlagen (THORMANN/OVERBECK, Art. 153
Nr.7). Ob eine solche Tauschungsabsicht gegeben sei, ist eine Beweisfrage. Tduschende
Angaben und Veranstaltungen des Feilhaltenden lassen in der Regel auf die Absicht
schlieBen, die unechte Ware als echte verauBern zu wollen, sie miissen aber nicht unbe-
dingt diesen Sinn haben. Es kann auch trotz Tauschungshandlungen, die im Momente
des Inverkehrbringens vorgenommen werden, ein chrlicher Verkauf gewollt sein. Trifft
dies zu, so ist der Tatbestand des Art. 154 StGB noch nicht erfiillt, denn das Inverkehr-
bringen gefalschter Waren ist nur insofern ein Gefahrdungsdelikt, als die umschriebene,
auf den Verletzungserfolg gerichtete Absicht geniigt. Nicht nétig ist, daf3 die Taduschung
tatsichlich gelinge (BGE 78 IV 93). War deshalb die vom Gesetz geforderte Tdu-
schungsabsicht einmal gegeben, so hebt das spéatere Aufheben dieser Absicht die Straf-
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barkeit nicht auf. In der Zwischenzeit bestand in hohem Ma@le die Gefahr, daf3 sich der
Erfolg verwirkliche. Fehlt aber dem Feilhaltenden trotz tduschendem Verhalten von
Anfang an die Absicht der Ubervorteilung, weil er vorhat, die Kaufsinteressenten im
entscheidenden Moment tiber den richtigen Sachverhalt aufzukldren, so hat er diese nur
zu Verkaufsverhandlungen angelockt. Fin solches Anlocken stellt noch kein Inverkehr-
bringen gefilschter Waren im Sinne des Art. 154 StGB dar, sondern gehért ins Kapitel
des strafbaren unlauteren Wettbewerbes (vgl. Art. 16 lit. b UWG), denn der Tatbestand
des Art. 154 StGB ist, wie bereits erwahnt, cin Delikt gegen das Vermogen und kein
solches — jedenfalls nicht ausschlieBlich — gegen Treu und Glauben im Verkehr.

Mit der Vorinstanz ist davon auszugehen, daf3 das Inserat des Angeklagten tduschen-
den Charakter hatte. M. bot eine (neuc Omecga-Damenarmbanduhr>, die im Laden
Fr. 4500.— koste, fiir Fr. 2600.— an. Der Hinweis auf die Marke Omega und die Erwéh-
nung des Ladenpreises, der nur bei Markenartikeln feststeht, kénnen nur dahin verstan-
den werden, dal3 der Angeklagte eine in allen Teilen echte Omega-Schmuckuhr zum
Verkauf anpreise. Dabei wuBte er, daB3 nur das Uhrwerk original Omega war. Durch
die wahrheitswidrige Anpreisung wollte er jedenfalls Kaufsinteressenten anlocken. Seine
tduschenden Angaben stellen tiberdies ein erhebliches Indiz fiir seine von Anfang an ge-
habte Absicht dar, den Irrtum der Getiduschten bei den eigentlichen Vertragsverhand-
lungen auszuniitzen.

Der Angeklagte bestreitet indessen entschieden, die «Omega-Uhr> mit einer solchen
Absicht zum Verkauf angeboten zu haben, und macht geltend, er hitte die Uhr unter
Hinweis auf den wirklichen Sachverhalt weiterverkauft und habe die Interessenten, die
sich gemeldet hitten, denn auch darauf aufmerksam gemacht, daf3 die Uhr nicht echt
Omega sei. In der Untersuchung wurde darauf verzichtet, die betreffenden Personen als
Zeugen zu vernehmen. Bei den Akten liegt einzig eine vom Angeklagten eingereichte
Erklarung, worin eine Frau A.D. bestatigt, daB sie der Angeklagte orientiert habe, dal3
nur das Uhrwerk von Omega stamme und die tibrigen Uhrbestandteile ein anderes
Fabrikat seien. Es steht indes nicht sicher fest, ob dem Angeklagten die vom Gesetz ver-
langte Taduschungsabsicht wirklich gefehlt habe, da seine Glaubwiirdigkeit nicht iiber
jeden Zweifel erhaben ist. Anderseits 146t sich aber die Richtigkeit seiner Aussagen
kaum widerlegen — auch nicht durch eine Ergidnzung der Untersuchung. Da im Zwecifel
von der Darstellung des Angeklagten ausgegangen werden mul, ist der Beweis nicht
erbracht, daf seine Tduschungsabsicht auf das Endziel, ndmlich einen unreellen Handel
zu titigen, gerichtet gewesen sei. Aus diesen Griinden ist der Angeklagte eines Vergehens
nicht schuldig und deshalb freizusprechen.»

Firmenrecht (OR Art. 951 Abs.2)

Die Firmenbezeichnung « Elektro-Max AG » unterscheidet sich nicht hinreichend
von der Firma « Elektro- Ma» Haushaltmaschinen, A. & F. Fotsch & Co.

La raison sociale « Elektro-Max AG» ne se distingue pas suffisamment de la
raison « Elekiro-Ma» Haushaltmaschinen, A. & F. Fotsch & Co.

GVP 1973, 22f1., Urteil des Handelsgerichts des Kantons St. Gallen vom
29.Mai 1973 1973 1. S. Elektro-Ma Haushaltmaschinen, A. & F.Fotsch
& Co. gegen Elektro-Max AG.
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Die seit 1969 unter ihrer heutigen Firma im Handelsregister eingetra-
gene Kollektivgesellschaft «Elektro-Ma» Haushaltmaschinen, A. & F.
Fotsch & Co., klagte beim Handelsgericht gegen die scit 1972 im Han-
delsregister eingetragene Elektro-Max AG, es sei dieser der weitere Ge-
brauch ihrer Firmenbezeichnung zu untersagen. Die Kldgerin machte
geltend, daB die Firma der Beklagten sich nicht deutlich genug von ihrer
Firmenbezeichnung unterscheide.

Das Handelsgericht schiitzte die Klage.

Aus den Erwdgungen:

a) GemafB Art. 951 Abs.2 OR muf3 sich die Firma der Aktiengesellschaft von jeder in
der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden, ansonst der Inhaber
der idlteren Firma auf Unterlassung des Gebrauchs der neuen klagen kann (Art.956
Abs.2 OR). Dieser Firmenschutz wird — wie in GVP 1969 Nr. 16 einldBlich dargelegt
wordenist—auch einer Kollektivgesellschaft gegeniiber einer an einem andern Ort domizi-
lierten Aktiengesellschaft zuteil. Die Beklagte hat diesen Grundsatz heute nicht bestritten.

Da Aktiengesellschaften nach MalBlgabe von Art.950 Abs. 1 OR unter Wahrung der
allgemeinen Grundsitze der Firmenbildung ihre Firma frei bilden kénnen, hindert sie
nichts, dafiir zu sorgen, daB sich ihre Firma von allen bereits eingetragenen Firmen’
deutlich unterscheidet. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung stellt daher hohe An-
forderungen an die Unterscheidungskraft und besonders strenge dann, wenn zwel
Firmen miteinander im Wettbewerb stehen und sich an den gleichen Abnehmerkreis
wenden oder wenn Phantasiebezeichnungen in Frage stehen (BGE 97 II 155 und dort
erwiahnte Urteile).

b) Fiir die Beurteilung der Unterscheidungskraft oder Verwechselbarkeit ist grund-
satzlich die ganze Firma zu beriicksichtigen. Jedoch kommt Bestandteilen, die durch
Klang oder Sinn hervorstechen, erhéhte Bedeutung zu, da sie in der Erinnerung besser
haften bleiben und im Verkehr von Dritten oft allein verwendet werden. Das trifft insbe-
sondere bei langen Firmenbezeichnungen zu, die in der Umgangssprache zumeist abge-
kiirzt werden und an deren Stelle Kurzbezeichnungen gebraucht werden (BGE 82 11
156). Beibehalten werden dabei die charakteristischen Bestandteile der Firma. Zusitze,
die im Verkehr hiufig weggelassen werden, sind fiir die Beurteilung der Unterschei-
dungskraft einer Firma unbeachtlich (BGE 88 IT 298). Schon der Gebrauch eines be-
sonders auflilligen, in die Augen springenden Bestandteiles einer Firma, der von den
beteiligten Verkehrskreisen als charakteristisch empfunden wird, kann daher die Unter-
scheidbarkeit selbst in Fallen, wo die beiden Firmen nur in diesem hervorstechenden
Merkmal ihnlich sind, so erschweren, daB3 die Verwechslungsgefahr zu bejahen ist
(BGE 97 II 1551, 95 1T 570, 94 IT 129, 92 1I 98, 90 IT 202f., 72 11 185, 36 II 70).

¢) Charakteristisch fiir die Firma der Klagerin sind offensichtlich die beiden an erster
Stelle stehenden Wérter «Elektro-May. Dritten wird vor allem dieser Firmenbestand-
teil im Gedéichtnis haften bleiben, und ihn wird das Publikum auch in der Umgangs-
sprache, die bekanntlich zur Abkiirzung langer Namen tendiert, als Kurzbezeichnung
fir die Kligerin verwenden. « Elektro-Ma» ist zweifellos Hauptbestandteil dieser Firma.
Daf3 — wie die Beklagte einwendet — das Wort «Elektro» dem gewohnlichen Sprachge-
brauch angehért und an sich von jedermann benutzt werden darf, schlieit einen Schutz
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der Firma der Klagerin nicht aus; denn eine Unterscheidbarkeit wird selbst dort ge-
fordert, wo Worter des allgemeinen Sprachgebrauchs verwendet werden (BGE 94 I1
129, 88 11 297). Die Bezeichnung «Elektro-Ma» ist entgegen der Ansicht der Beklagten
wesentlich einpragsamer als der in der Firma enthaltene Name «Fotsch». Richtig ist
zwar, daf} die Firma einer Kollektivgesellschaft von Gesetzes wegen den Familiennamen
wenigstens eines der Gesellschafter enthalten muf3 (Art.947 Abs.1 OR). Das bedeutet
aber noch keineswegs, dafl im Einzelfall dieser Name das hervorstechende Element der
Firma darstellt; nach Sinn und Klang kénnen vielmehr auch andere Firmenbestand-
teile dominieren. Es mag zutreffen, dal das Publikum erfahrungsgemal dazu neigt, der
in einer Geschiftsbezeichnung enthaltenen Namensangabe besonders Beachtung zu
schenken, weil sich damit oft die Vorstellung einer Person, einer personlichen Beziehung
oder einer Tradition verbinden 148t (vgl. BGE 88 II 36{., 74 II 239). Im vorliegenden
Falle tritt jedoch die Wirkung des Namens «Fotsch» auf das Publikum gegeniiber der-
jenigen der Phantasiebezeichnung «ZFElektro-Ma» eindeutig zuriick. Die Beklagte hat
denn auch nicht etwa behauptet, dal3 jener Name sich bei den maBgeblichen Verkehrs-
kreisen mit der Vorstellung an eine bestimmte Familientradition oder an eine bekannte
Personlichkeit verbinde. Fehl geht schlieflich der Einwand der Beklagten, eine allfillige
Verwechslungsgefahr bestehe nur, weil die Klagerin ihre Firma «verstimmelt» ver-
wende. Es trifft zwar zu, dal} die fir ein Geschift verwendete Firma dem Handels-
registereintrag entsprechen soll (GurL/Merz/KuMmmEr, OR, 6.Aufl.,, Zirich 1972,
S.748). Dem Firmeninhaber ist es aber nicht verwehrt, in seiner Werbung den einprég-
samsten Bestandteil seiner Geschiftsbezeichnung hervorzuheben, wie das in einem Teil
des von der Kligerin eingereichten Werbematerials der Fall ist. Auch der — in der
Praxis iibrigens sehr hiufig vorkommende — Gebrauch einer Abkirzung der Firma
durch ihren Inhaber ist nicht ohne weiteres unerlaubt. Unzulissig und strafbar ist die
Verwendung einer vom strikten Wortlaut des Handelsregistereintrags abweichenden
Bezeichnung dann, wenn damit eine «erhebliche Tduschung» bewirkt werden kann
(vgl. BG betreffend Strafbestimmungen zum Handelsregister- und Firmenrecht, Art.2).
DaB die Kligerin in ihrer Werbung unter der Kurzbezeichnung «Elektro-Ma» aufge-
treten ist, konnte nur beanstandet werden, wenn damit eine Verwechslungsgefahr gegen-
iiber einer dlteren Drittfirma herbeigefiihrt worden wire, was hier nicht zur Diskussion
steht und auch nicht behauptet wurde, oder wenn die Kligerin den Kurznamen erst
verwendet hitte, nachdem die Beklagte, die Elektro-Max AG, auf dem Markt in Er-
scheinung getreten war, was jedoch in keiner Weise dargetan ist und wofiir keinerlei
Anhaltspunkte bestehen.

d) Geht man davon aus, dafl die Wérter «Elektro-May in der Firma der Kligerin
dominieren und auch in erster Linie im Gedichtnis des angesprochenen Publikums
haften bleiben, so unterscheiden sich die Firmen der Parteien nur geniigend, wenn die
Bezeichnung «Elektro-Ma» und «Elektro-Max AG» sich fiir das Waschmaschinen und
elektrische Apparate kaufende Publikum mit hinreichender Deutlichkeit voneinander
abheben. Das ist nicht der Fall. Die beiden Bezeichnungen unterscheiden sich klanglich
und optisch nur durch den Buchstaben x bei Max und den Zusatz AG bei der Beklagten.
Die auf die Gesellschaftsform der Aktiengesellschaft hinweisende Abkiirzung AG besitzt
duberst geringe Unterscheidungskraft und wird denn auch in dem im Rechte liegenden
Inserat der Beklagten bezeichnenderweise nur in Kleindruck aufgefiihrt. Aber auch das
x sticht weder klanglich noch visuell derart hervor, da3 es beim kaufenden Publikum,
wenn es nicht beide Firmennamen vor sich hat, Verwechslungen auszuschlieBen ver-
mochte. Die Gefahr von Verwechslungen liegt um so niher, als beide Firmennamen ge-
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eignet sind, sich in der Erinnerung mit der Vorstellung eines « Elektro-Mannes» zu ver-
binden, an den man sich wenden kann, wenn man eine elektrische Haushaltmaschine
zu kaufen beabsichtigt. Es kommt dazu, daf3 beide Unternehmen zum Teil am gleichen
Orte (insbesondere auf dem Platz Bern) tétig sind und sich an die gleiche Kundschalft,
namentlich von Waschautomaten, richten.

¢) Bei dieser Situation ist die Kldgerin, die als Inhaberin der dlteren Firma durch den
unbefugten Gebrauch der Firma der Beklagten beeintriachtigt wird, befugt, von dieser
zu verlangen, daf} sie die beanstandete Bezcichnung nicht mehr verwende.

Firmenrecht, Prozefrecht (Wallis)

Regeln zur Frage der Qustindigkeit bei Streitigkeiten, die Markenrechte, den
unlauteren Wetthewerb, Autorenrechle, Erfindungspatente, Verletzungen in den
persinlichen Verhdltnissen, den Schutz des Namens und die Beniitzung einer Fir-
menbezeichnung betreffen.

Régles de compétence pour connallre de litiges portant sur le droit des marques, sur
la concurrence déloyale, sur le droit d’auteur, sur les brevets d’invention, sur I’at-
teinte illicite aux intéréts personnels, sur la protection du nom et sur "usage d’une
raison de commerce.

RV] 1973, 491., Erkenntnis der Présidence du Tribunal cantonal du
Valais vom 27. Fcbruar 1973 1.S. OTEC AG gegen OFEC SA.

Par mémoire du 23 février 1973, remis au bureau postal de Sionle méme
jour, la société anonyme OTEC AG, a Arosa, a introduit, contre la société
anonyme OFEC SA; une action tendant a faire constatcr que la raison
sociale de la défenderesse est une imitation illicite dont I’emploi constitue
un acte de concurrence déloyale, et a obtenir I'interdiction de I'usage de
cette raison de commerce ainsi que sa radiation du RC, & peine des sanc-
tions de ’art.292 CPS.

Le mémoire ne fait aucunement état que la raison de commerce litigicusc
soit utilisée comme marque figurant sur des produits ou emballages; cu
égard aux buts des deux sociétés en cause, il est hautement improbable que
tel puisse étre le cas. L’utilisation de la raison de commerce, comme
enseigne, ou a des fins publicitaires (prospectus, papier a lettre), ne peut
donner lieu a appliquer que la LCD, éventuellement les art. 28 et 29 CCS,
etnonle droit des marques (cf. RO 76 11 77). Autrement dit, les dispositions
légales applicables a 'espece relévent exclusivement des art. 951 et ss GO,
de la LCD, ou des art.28 et 29 CCS, soit encore du droit commun et non
des dispositions relatives a la protection de la propriété industrielle (cf. RO
82 I1 77, JT 1956 T 349).
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Il faut en déduire que, pour I'instruction en tous cas, I’affaire reléve de
la compétence du juge-instructeur du for du défendeur, et non de celle du
Tribunal> cantonal. En effet, seules les contestations relatives au droit
d’auteur (Loi cantonale du 13 novembre 1923) et celles relatives aux
marques ou indications de provenance, ainsi qu’aux brevets d’invention
(Loi cantonale du 19 novembre 1902) sont instruites au Tribunal cantonal
(cf. RV]J 1970, p. 21 et ss).

Le code de procédure civile ne traite pas du sort a faire au mémoire-
demande remis & une instance non compétente (renvoi a mieux agir, ou
transmission du mémoire a I'instance compétente). Une étude parue dans
1la RV]J 1970 (p. 345 et ss) a recensé les solutions l1égales et jurisprudentielles
concernant les actes et recours adressés a une instance non compétente; il
en ressort que le Tribunal fédéral a admis la solution de la transmission
pour certains cas de rccours; que le Tribunal cantonal I’a également
admise en matiére d’appel, de pourvoi en nullité, de requéte de révision
et de requéte en reliet du jugement par défaut, procédant 4 une restitution
de délai lorsque la transmission n’était pas intervenue; que l’autorité
administrative cantonale, de son c6té, a interprété I’art.3 APA dans le
sens proposé par von Werra (Handkommentar zum Walliser Verwaltungs-
verfahren, p.38-39): transmission d’office au Tribunal du contentieux de
I’administration de causcs introduites par erreur devant le Conseil d’Etat.
Les auteurs de I’étude précitée rappelaient d’autre part que les art. 12 et 88
CPC prévoient expressément la transmission du dossier & instance com-
pétente lorsque, au cours de I'instruction du proces civil, la valeur litigieuse
est réduite ou augmentée dans une proportion justifiant, selon les art. 4 et 5
CPC, un changement de 'auterité compétente.

Ces dispositions des art. 12 ct 88 al.4 CPC, qui ont été invoquées pour

justifier un traitement analogiq 1c des appels, pourvois, requétes de révision
et de relief mal adressés, sont a fortiori aptes a fournir la réponse a la
question posée par I’espéce; elles imposent de choisir la transmission du
mémoire-demande mal adressé, plutét que le renvoi a mieux agir, la date
de la remise au burecau postal, a adresse de 'instance non compétente,
valant comme date de 'introduction de la demande.
Il va de soi que la transmission exécutée en licu et place du renvoi de la
demande ne sera possible, sauf exception plutét rare (RV]J 1970, p. 350,
ler par.), qu’a une autre instance valaisanne, et non a une instance d’'un
autre canton; ce dernier cas justifie le renvoi & mieux agir et, cas échéant,
P’application directe ou analogique de I’art. 139 CO (cf. SJZ 1951, p.271;
SJZ 1966, p.251, et 1969, p.293-333; RO 68 III 84; RO 89 II 304, JT
1964 1171; RO 93 11 367, JT 1968 I 162).



— 130 —

La raison de choisir une solution différente, pour les problémes de for
intercantonaux, saute aux yeux: les procédures cantonales présentent trop
de variété, quant a ’acte créant litispendance et quant au mode d’instruc-
tion, pour que la transmission soit de quelque utilité.

En revanche, il n’y a pas lieu de distinguer entre les cas ou la transmis-
sion doit se faire 2 une autre instance judiciaire cantonale et ceux ol elle
devrait intervenir & une instance administrative cantonale; il y aurait
absurdité a ce que 'autorité administrative admette de son cdté la trans-
mission a I’autorité judiciaire et qu’une autorité judiciaire refuse la trans-
mission en sens inverse a ’autorité administrative.

Reste a savoir si la transmission par le Tribunal cantonal doit étre
restreinte aux cas ol il serait compétent pour juger en 17€ instance, apres
instruction par le juge-instructeur, ou si cette transmission doit étre éten-
due aux casou le juge-instructeur sera lui-méme compétent également pour
juger en 1Te instance. C’est le second terme de Palternative qu’il faut
choisir: la possibilité de transmettre a ’autorité administrative (compé-
tente pour instruire et pour décider) devant étre admise, il serait illogique
de restreindre la possibilité de transmission d’une instance judiciaire a
Pautre.

En D’espéce, la transmission du dossier n’interviendra que pour instruc-
tion: aux termes de ’art.45 litt.a LOJF, le recours en réforme est rece-
vable, sans égard a la valeur litigieuse, dans les contestations relatives a
I'usage d’une raison de commerce, et le TF a posé que cette disposition
s’applique aussi lorsque, conjointement avec une prétention couverte par
Part. 45 litt.a LOJF, on déduit en justice une réclamation annexe dont la
cause estun acte de concurrence déloyale (cf. RO 9511461, JT 1970161).
Il en découle, selon 'art.d al. 1 et 3 CPC, que la compétence de jugement
restera, en ’espéce, au Tribunal cantonal.

En ce qui concerne les frais de la présente décision, il est conforme a la
jurisprudence de dire qu’ils seront avancés par la partie demanderesse,
pour étre soumis & la décision générale sur les frais, portée au terme du
proces.

Firmenrecht (OR Art. 940 Abs. 1 und 2)

Priifungsbefugnis des Handelsregisterfiihrers. Geschifte, iiber deren Quldssigkert
gestritien werden kann, sind einzutragen.

Die Anderung des Zwecks einer Genossenschaft, der in der Organisation des Ab-
saizes sowie der Forderung der Qualitit der gérinerischen Erzeugnisse der Genos-
senschaft, der Vermittlung und dem Verkauf gérinerischer Bedarfsartikel und dem
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Kauf und Verkauf sowie Miete und Vermietung von Liegenschaften bestehen soll,
ist einzutragen, da sie nicht deswegen offensichtlich widerrechtlich ist, weil sie mit
der Firma « Blumenbirse R. » nicht vereinbar sei.

Pouvoir d’examen du préposé au registre du commerce: Une raison sociale dont la
licéité est douteuse doit étre inscrite.

Le but d’une société coopérative doit étre inscrit, qui consiste d organiser I écoulement
ainst que la promotion de la qualité de ses produils horticoles, le placement et la
vente d’articles de jardin, I’achat et la vente ainst que la location de terrains, dés
lors que ce but West pas manifestement illégal parce qu’incompatible avec la raison
soctale « Bourse aux fleurs R. ».

AGVE 1973 5161f., Entscheid des Departements des Innern des Kan-
tons Aargau vom 22. August 1973 1. S. Verkaufsgenossenschaft fiir girt-
nerische Produktc (Blumenbérse) in R.

Sachverhalt

1. Die Verkaufsgenossenschaft fiir gartnerische Produkte (Blumenbérse),
mit Sitz in R., hat mit Datum vom 11.Januar 1973 neue Statuten ange-
nommen. Die Genossenschaft fithrt nach Art.1 dieser Statuten nun die
Firma «Blumenboérse R.». In Art. 3 umschreiben die Statuten den Zweck
der Genossenschaft. Danach bezweckt sie:

a) in gemeinsamer Selbsthilfe die Organisation des Absatzes sowie die
Forderung der Qualitdt der giartnerischen Erzeugnisse der Genossenschalft;

b) Vermittlung und Verkauf gartnerischer Bedarfsartikel;

¢) Kaufund Verkauf'sowie Miete und Vermietung von Liegenschaften.

2. Notar X. hat die neuen Statuten der Genossenschaft dem Handels-
registeramt des Kantons Aargau angemeldet. Indes hat diese Amtsstelle
die Anmeldung mit Verfiigung vom 30. April 1973 abgewiescn. Zur Be-
griindung wird angefiihrt, im Hinblick auf die neue Firma « Blumenbérse
R.» sel der Zweck in den Statuten anders zu umschreiben. Die Zweckbe-
stimmung sei zu allgemein gefaBt und nicht auf das Wort « Blumen» aus-
gerichtet.

3. Gegen die Verfiigung des Handelsregisteramtes legt Notar X. beim
Departement des Innern Beschwerde mit dem Begehren ein, das Handels-
registeramt sei zu verhalten, das mit Brief vom 7. Miarz 1973 angemeldete
Rechtsgeschift bzw. die Statuteninderung im Handelsregister einzutra-
gen. Zur Begrindung wird angefiihrt, Zweck der Anmeldung sei gewesen,
eine von der Generalversammlung der Genossenschaft beschlossene Statu-
teninderung eintragen zu lassen. Es sei eine vereinfachte Firmenbezeich-
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nung beschlossen und die Zweckumschreibung den praktischen Gegeben-
heiten angepalit worden. Nur solche Statuteninderungen diirften zurtick-
gewiesen werden, die einer klaren Gesetzesbestimmung widersprechen.
Wenn der Handelsregisterfithrer finde, in den Statuten sei der Genossen-
schaftszweck zu allgemein umschrieben, so liege darin kein Abweisungs-
grund.

4. Das Departement des Innern hat die Beschwerde geschiitzt.

Erwdgungen:

1. GemafB Art.3 Abs.3 der Handelsregisterverordnung (HRV) vom 7, Juni 1937 ent-
scheidet die kantonale Aufsichtsbehérde iiber Beschwerden gegen Verfiigungen des
Registerfiihrers. Die kantonale Verordnung vom 23. Juli 1937 zum Vollzug der Revision
des Obligationenrechts bestimmte in § 4 als Aufsichtsbehérde die Justizdirektion; heute
ist dies das Departement des Innern.

2. Zunichst ist zu priifen, ob die Vorinstanz bei ihrer Entscheidung im Rahmen ihrer
Priifungsbefugnis gehandelt oder deren Grenzen iiberschritten hat. Nach Art. 940 Abs. 1
OR hat der Registerfithrer zu priifen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen fiir die Ein-
tragung erfiillt sind. Nach Absatz 2 dieser Bestimmung hat er insbesondere darauf zu
achten, ob die Statuten juristischer Personen keinen zwingenden Vorschriften wider-
sprechen und den vom Gesetz verlangten Inhalt aufweisen. Art.21 HRV wiederholt
diese Grundsitze.

Die Entscheidung des vorliegenden Beschwerdefalles hiangt davon ab, wie weit die
Priifungspflicht bzw. -befugnis des Registerfithrers reicht. Die Prufungspflicht bzw.
-befugnis des Registerfiihrers erstreckt sich einmal auf das Problem, ob alle formalen
Voraussetzungen fiir eine Eintragung erfiillt sind. Was die materiellrechtliche Seite
anbelangt, ist der Registerfiihrer auf die Priifung beschrinkt, ob eine Anmeldung zu
einer offensichtlich widerrechtlichen Eintragung fithren miiSte. Das Handelsregister
darf nicht zur Bekanntmachung von Rechtsverhiltnissen miSbraucht werden, die ohne
Zweifel vom ordentlichen Richter nicht geschiitzt werden kénnten. Einzutragen sind
nicht nur unzweifelhaft statthafte Anmeldungen, sondern auch solche, iiber deren
Zulassigkeit sich streiten 148t (BGE 85 I 64; 86 I 107; Gunr, Obligationenrecht,
1I.Halbband, 2. Auflage, S.383).

Im vorliegenden Fall kann keineswegs gesagt werden, die Eintragung wire aus
materiellrechtlichen Griinden unstatthaft bzw. widerrechtlich. Es ist durchaus denkbar,
daf3 die von der Genossenschaft angenommene Zweckumschreibung rechtlich statthaft
und mit der Firma vereinbar ist; es 48t sich hiertiber in guten Treuen streiten. Ange-
sichts dieser Sachlage ist festzustellen, dal die Vorinstanz ihre Priifungsbefugnis ein-
deutilg iiberschritten hat. Die formellen Voraussetzungen zur Anmeldung sind erfiillt,
und die Zweckbestimmung der Statuten fallt mitnichten als offensichtlich widerrechtlich
auf.

Firmenrecht (OR Art. 944, HRegV 38, 60 und 61) -

Die Firma « Ecole polytechnique par correspondance S.A. » geniigt nicht den Anfor-
derungen des Art.944 Abs.1 OR.
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Einschreiten der Handelsregisterbehirde von Amtes wegen.
Angemessene Verlingerung der Frist zur Anderung einer seil langem gebrauchien
Firma auf 11 Monate.

La raison soctale « Ecole polytechnique par correspondance S.A.» ne répond pas
aux exigeences de ’art. 944 al. 1 CO.

Intervention d’office de I”autorité administrative.

Prolongation appropriée du délai imparti & 11 mots pour la modification d’une raison
utilisée pendant une longue période.

BGE 1001b291F, JT 19741 556 und Sem. jud. 1974, 572 (Auszug), Ur-
teil der I.Zivilabteilung vom 5. Februar 1974 i.S. Ecole polytechnique
par correspondance S.A. gegen Cour administrative du Tribunal can-
tonal vaudois.

4. Lasociété Ecole Polytechnique par correspondance S.A. a été inscrite
au Registre du commerce de Vevey le 26 mai 1967. Elle succédait a la
raison individuelle «Institut Progress W.Greub». En juillet 1963, I’Office
fédéral du registre du commerce (ci-aprés: I’Office), répondant a une
demande de cet institut, 'informait que rien ne s’opposait, au point de vue
de I’exclusivité des raisons de commerce (art.956 CO), a l'utilisation de
I’adjonction «Ecole polytechnique par correspondance».

Le 29 janvier 1964, I’Université de Lausanne, agissant a la demande de
I’Ecole polytechnique de Lausanne, a déposé plainte contre I’Ecole poly-
technique par correspondance pour concurrence déloyale. Le Juge d’ins-
truction du canton de Vaud a rendu une ordonnance de non-lieu le 9 juillet
1964.

Alasuite d’une plainte d’éléve, le Département de 'instruction publique
du canton de Geneve a signalé le 16 février 1973 a I’Office que la raison
sociale de I’Ecole polytechnique par correspondance S.A. était de nature
a induire le public en erreur. Consulté, le Département fédéral de I’inté-
rieur, Division de la science et de la recherche, a également admis I’exis-
tence d’un tel risque. L’Office a écrit le 3 avril 1973 au Registre du com-
merce de Vevey que l'intéressée devait étre invitée 2 modifier sa raison
sociale.

B. Le 4 avril 1973, le Préposé au registre du commerce de Vevey a
sommé la société Ecole polytechnique par correspondance S.A. de modi-
fier sa raison sociale jusqu’au 30 mai 1973.

La société s’est opposée a cette sommation. Par mémoire du 30 mai 1973,
elle a fait valoir qu’il appartenait aux Ecoles polytechniques fédérales
d’ouvrir action devant le juge ordinaire si elles s’estimaient 1ésées, que le
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terme «polytechnique» correspondait a Iéventail des branches qu’elle
enseigne et que le risque d’erreur était inexistant.

Par décision du 4 juillet 1973, la Cour administrative du Tribunal can-
tonal vaudois admettant I'existence d’un risque de confusion, a rejeté le
recours et somm¢ la société de modifier sa raison sociale jusqu’au 1¢f sep-
tembre 1973 en supprimant le terme «polytechnique», sous peine d’une
modification d’office et d’'une amende selon ’art. 943 CO.

C. L’école polytechnique par correspondance S.A. a formé un recours
de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement a
Pannulation de la décision du 4 juillet 1973, subsidiairement a la prolon-
gation du délai imparti pour la modification de sa raison sociale & un an
dés le jour de l’arrét du Tribunal fédéral.

Par ordonnance du 15 aofit 1973, le Président de la cour de céans a
accordé effet suspensif au recours.

Le juge chargé de P'instruction a procédé a un complément d’informa-
tion (art.113 et 95 QJ), sous forme d’un questionnaire adressé a I’Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

Considérant en droit:

1. La formation de la raison de commerce est libre dans le cadre fixé par la loi,
pourvu qu’elle soit conforme a la vérité, ne puisse induire en erreur et ne lése aucun
intérét (art.944 al.1 CO et 38 al. 1 ORC). La raison de commerce, qui est le nom d’une
entreprise commerciale (His, n.6 ad art.944), vise 4 distinguer son titulaire. Elle ne doit
pas contenir de désignations servant uniquement de réclame (art.44 al. 1 ORC; RO
95 I 279 consid. 3 et citations).

Le principe de la véracité de la raison de commerce, qui s’applique notamment aux
indications sur la nature de I’entreprise, est une exigence fondamentale de la loi. Les
préposés au registre du commerce doivent intervenir d’office pour sauvegarder ce
principe (His, n.62-67 ad art.944; RO 56 1 361, 62 1 119, 77 I 163), méme s’il n’appa-
rait qu’aprés coup, soit une fois I'inscription opérée, qu’il a été violé (RO 65 I 274 s.
consid. 2 et 3).

2. L’enseignement de la recourante porte sur diverses matiéres relevant des sciences
exactes, telles que calcul professionnel, chimie générale, dessin technique, moteur diesel,
électricité automobile, mécanique automobile, automatisation, mécanique d’atelier,
technique digitale et analogique, électronique industrielle, radio-technique, électro-
technique, téléphone. Il répond 4 premiére vue au sens communément donné au quali-
ficatif «polytechnique», a4 savoir «qui embrasse plusieurs arts ou sciences» (cf. les
dictionnaires Littré, Robert, Quillet, Académie frangaise, sous ce mot). Le Tribunal
cantonal en déduit avec la recourante que la raison sociale de celle-ci «semble con-
forme a la véritéx». ’

«Polytechnique» est formé du préfixe grec «poly» (nombreux] et du terme «tec-
nique» dont le préfixe n’altére pas le sens. Ce terme se rapporte, aussi bien dans sa forme
substantive qu’adjective, aux procédés propres & un art ou a une science (cf. les mémes
dictionnaires sous ce vocable). Etymologiquement, « technique» dérive du grec « techné»,
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dont le sens est fabriquer, faire, avec le sens d’une activité efficace. En frangais, le terme
«technique» signifie (ou se rapporte 4, s’il est adjectif) la mise en ceuvre d’un savoir,
c’est-a-dire le pouvoir de produire 4 partir de moyens existants, et la disposition d’un
ensemble d’instruments déja produits, dans lequel ce pouvoir s’incarne (cf. Encyclopedia
Universalis, vol. 15, Paris 1973, sous « Technique», p.803s.).

Au regard de cette définition, une école «technique» ou «polytechnique» doit
dispenser un enseignement essentiellement destiné a 1’acquisition par ses étudiants des
techniques leur permettant ensuite d’appliquer concrétement leur savoir dans I’exercice
de leur future profession. Les deux écoles polytechniques fédérales répondent & cette
exigence: aux termes de I’art.2 de ’arrété fédéral sur les écoles polytechniques fédérales
du 24 juin 1970 (Rorr 1970 p.1085), elles «favorisent I’avancement de la science par
I’enseignement, la recherche et ’étude, et assurent la formation professionnelle des
ingénieurs, des architectes, des mathématiciens et des spécialistes des sciences naturelles».

L’acquisition de ces sciences techniques en comporte aussi nécessairement 1’expéri-
mentation, dans des instituts et laboratoires. Celle-ci caractérise précisément ce genre
d’études et elle est propre a toute école technique. Or un enseignement par correspon-
dance ne répond pas a cette condition, ni partant a la définition exacte du terme «poly-
technique». La raison sociale litigieuse renferme ainsi une contradiction et elle n’est pas
entiérement conforme a la vérité.

3. Le Tribunal cantonal estime que le risque d’induire en erreur le public est réalis¢
en Pespéce, d’autant plus que la recourante abrége souvent sa raison sociale en «Ecole
polytechnique par correspondance». En relevant que le terme «polytechnique» a pris
en Suisse, comme en France, une signification particuliére et qu’il désigne ce qui con-
cerne l’enseignement supérieur des hautes écoles techniques, il sous-entend que I'utilisa-
tion de ce qualificatif par la recourante est déceptive.

La recourante conteste ’existence d’un risque de confusion. Elle fait valoir que les
différences entre elle-méme et les hautes écoles fédérales sont «si profondes et si appa-
rentes que le public ne peut pas étre induit en erreur». En dix ans, le risque de confusion
ne se serait jamais réalisé. Il a d’ailleurs été nié par le juge d’instruction en 1964.

Certes, un public éclairé ne risque pas de confondre la recourante avec les écoles
polytechniques fédérales. Mais il n’est pas exclu que certaines personnes, non averties ou
mal informées, puissent penser que ’Ecole polytechnique par correspondance dépend
d’une fagon ou d’une autre de ’EPFL, et qu’elles s’inscrivent a ses cours pour ce motif.
Or il suffit que la raison de commerce puisse induire en erreur; il n’est pas nécessaire que
Perreur se soit réalisée, quand bien méme ’absence de confusion pendant une longue
période peut étre, selon les circonstances, I'indice de I'inexistence de ce risque. D’ailleurs,
les méprises n’arrivent souvent pas a la connaissance de la corporation publique intéressée,
puisqu’elles se produisent dans les relations entre le public et I’entreprise commerciale,
qui n’a aucun intérét a les signaler (RO 77 I 161 consid. 2).

L’opinion exprimée en 1964 par le juge d’instruction saisi d’'une plainte pénale pour
concurrence déloyale n’est pas décisive. Le Département fédéral de I’intérieur, comme
en son temps I’'Université de Lausanne, considére la raison sociale litigieuse comme étant
de nature & induire en erreur le public. C’est aussi ’opinion de 'EPFL exprimée en
instance fédérale.

Il y a lieu d’admettre avec les premiers juges que la raison sociale litigieuse peut
induire en erreur, méme si ce risque est limité.

4. Le Tribunal cantonal considére que la raison sociale litigieuse n’est pas contraire a
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une régle de droit public et ne lése dés lors aucun intérét public. Il se référe & Iarrét
RO 651 269.

Le Tribunal fédéral a admis dans cet arrét qu’une raison de commerce était contraire
a l'intérét public parce qu’elle contrevenait & une prescription cantonale de police
sanitaire (RO 65 I 277). Il n’a en revanche pas dit que la lésion d’intéréts publics
impliquait nécessairement la violation d’une régle de droit public. Dans I’arrét du
6 septembre 1951 Fraumiinster (RO 77 I 158ss.), le Tribunal fédéral a reconnu
I’existence d’un danger d’induire le public en erreur, en I’absence de toute prescription
de droit public, s’agissant de I’emploi du nom d’une paroisse protestante dans la raison
de commerce d’un éditeur et d’une librairie de tendances catholiques. Il a considéré que
ce danger impliquait la violation d’intéréts publics, a savoir 'intérét de la paroisse de
Fraumiinster d’étre protégée contre un rapprochement intellectuel avec des entreprises
de convictions opposées aux siennes. Se référant a4 I'arrét non publié¢ du 13 juin 1939
Tannenblatt c. Conseil d’Etat du canton de Berne, relatif 4 la désignation « Universitéts-
buchhandlung», le Tribunal fédéral reléeve que le choix d’une raison de commerce ne
doit pas porter atteinte aux intéréts idéaux d’une corporation publique.

Les écoles polytechniques fédérales bénéficient de cette protection conférée aux
corporations publiques. Indépendamment de l’existence d’'un risque de confusion,
Pintérét public au sens de I’art. 944 CO commande que des institutions privées s’abstien-
nent d’utiliser dans leurs raisons des désignations de nature & porter atteinte au renom
de ces établissements d’enseignement officiels. Or la recourante déclare elle-méme que
son enseignement s’adresse & des éléves de formation le plus souvent primaire. Si tel est
le cas, la dénomination d’école «polytechnique» appliquée & un tel enseignement risque
non seulement de faire participer indament la recourante a la réputation des hautes
écoles fédérales, mais aussi de dénaturer I'idée que le public se fait d’un enseignement
polytechnique. Si au contraire ’enseignement de la recourante se rapprochait par son
organisation, ses méthodes et son niveau de celui des hautes écoles fédérales, le risque de
confusion serait alors caractérisé, du fait de la similitude des noms. Dans ’'une et "autre
hypothése, ’intérét public s’oppose & la désignation «polytechnique» dans la raison
sociale litigieuse.

5. La recourante reproche a l’autorité cantonale d’avoir agi d’office, en I’absence
d’une plainte des écoles polytechniques fédérales, qui seules pouvaient s’estimer lésées.

Selon une jurisprudence constante, ’autorité administrative intervient d’office,
méme 4 I’encontre d’une raison sociale déja inscrite, si elle ne répond pas ou plus aux
exigences de ’art.944 al.1 GO (RO 56 I 361, 65 I 273s., 82 I 44). L’ensemble de la
collectivité est intéressé¢ a4 I'¢limination des raisons de commerce trompeuses ou con-
traires a I'intérét public, et non pas seulement la corporation publique directement lésée
(RO 771 163).

6. La recourante soutient qu’aux termes de 'art. 60 ORC, le préposé ne peut inter-
venir que si «’inscription ne correspond plus aux faits». Cela impliquerait existence de
«circonstances nouvelles», «propres au titulaire de la raison de commerce et non des
événements extérieurs a lui».

Cette interprétation erronée perd de vue qu’en ’espéce I'autorité administrative n’a
appliqué la procédure de lart.60 ORC qu’en vertu du renvoi exprés des art. 38 et 61
ORC. Or l’art. 38 al. 2 prescrit impérativement la modification ou la radiation, selon la
procédure prévue a ’art. 60, des inscriptions opérées au mépris des conditions de 1’art. 38
al.1, qui sont celles de I'art.944 al.1 CO. L’art.61 ORC, sous la note marginale
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«raisons non conformes aux prescriptions», prévoit 'application de la procédure de
l’art.60 «lorsqu’une raison n’est pas conforme ou ne répond plus aux prescriptions».
C’est dire que la radiation ou la modification d’office vise aussi bien les raisons qui
d’emblée n’auraient pas di étre inscrites que celles qui sont devenues non conformes par
la suite (cf. RO 65 I 273ss. consid.2 et 3). L’opinion selon laquelle les circonstances
déterminantes ne pourraient résider que dans une modification touchant au titulaire de
la raison doit aussi étre écartée. L’intérét public ne saurait s’accommoder d’une telle
restriction. Dans un arrét du 12 décembre 1939, une inscription réguliére a été reconnue
ultérieurement illégale en suite de ’entrée en vigueur d’une nouvelle ordonnance inter-
disant ’'usage de la désignation «clinique dentaire» & des personnes non titulaires du
dipléme fédéral de médecin-dentiste (RO 65 I 269ss.).

7. La recourante se prévaut du précédent de I’« Université populaire de Lausanne»
que personne, dit-elle, ne songe & confondre avec ’Université de Lausanne.

Mais I'Université populaire est une association privée 4 but idéal, qui n’est pas
inscrite au registre du commerce et n’est partant pas soumise a la surveillance des
autorités préposées a la tenue de ce registre. Sa situation ne saurait étre comparée a celle
de la recourante, société anonyme qui use d’une désignation propre & des établissements
publics d’enseignement supérieur a des fins lucratives privées.

8. La recourante considére que le non-lieu rendu par le juge d’instruction cantonal en
1964, I'inaction de I’Université et de "autorité depuis lors pouvaient lui faire penser de
bonne foi que sa raison était inattaquable. L’intervention de ’autorité dix ans plus tard
serait manifestement abusive.

a) La bonne foi de la recourante n’est pas en cause. Mais il n’est pas nécessaire que
Pirrégularité de la raison de commerce soit consciente; il suffit qu’elle existe objective-
ment pour que l'intervention d’office de l’autorité administrative compétente soit
Jjustifiée (His, n.66 ad art.944).

b) La jouissance paisible d’une raison sociale pendant plusieurs années ne saurait
garantir le titulaire contre Pintervention de ’autorité administrative fondée sur les
art. 944 CO, 38 et 61 ORC. L’intérét public a I’élimination d’une raison qui ne répond
pas aux exigences légales doit en effet ’emporter sur 'intérét privé du titulaire (RO 77 I
163; cf. aussi RO 82 I 48 consid.4). Quant au comportement de la corporation publique
touchée, il n’est pas décisif (RO 77 I 163). D’ailleurs, ni ’Université de Lausanne, ni
PEPFL n’ont jamais consenti, expressément ou tacitement, & I’emploi de la dénomina-
tion «école polytechnique» par la recourante. Enfin, lintervention de Pautorité
administrative peut d’autant moins étre considérée comme abusive que la reprise en
1970 de Pécole polytechnique lausannoise par la Confédération a modifié la situation,
en renforgant considérablement le caractére d’établissement d’intérét national de cette
école (cf. FF 1968 I 728ss., en particulier 738).

9. A T’appui de ses conclusions principales et subsidiaires, la recourante fait valoir le
dommage considérable auquel ’exposerait la modification de sa raison sociale. Cette
modification constituerait une atteinte grave a sa personne et entrainerait pour elle une
perte matérielle importante. Le délai de deux mois fix¢ serait absolument insuffisant au
regard de la masse de matériel & réimprimer.

Les inconvénients que représente pour la recourante une modification de sa raison de
commerce sont indéniables. Ils ne sont toutefois pas de nature a contrebalancer intérét
public. Tout au plus se justifie-t-il, comme dans ’arrét RO 82 I 48 consid. 4, de renoncer
4 une exécution immédiate de la mesure. Une prolongation appropriée du délai imparti
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pour la modification prescrite est de nature a réduire sensiblement le préjudice. Compte
tenu de ’absence de faute de la recourante, du temps qui s’est écoulé depuis 'inscription
de sa raison et de la date de la premiére sommation, soit le 4 avril 1973, 'octroi d’un
délai a la fin 1974 parait équitable.

Faute par 'intéressée de modifier sa raison en supprimant le mot «polytechnique», il
appartiendra a la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois de déterminer elle-
méme la nouvelle teneur de la raison en vertu de I’art.61 ORC.

Firmenrecht (Wappenschutzgesetz Art.6, 13 und 16 Abs.2)

Das Wappenschutzgesetz schiitzt nur gegen die Verwechslung mit Stellen des Ge-
meinwesens, nicht gegen Verwechslungen mit privaten Namenstrigern.

La loi fédérale pour la protection des armoiries publiques protége seulement de la
confuston avec des services publics, mais non avec des personnes privées porteuses
du nom.

ZbJV 110 (1974) 175f. und RStrS 1975 II Nr.787 S.2, Urteil der
II. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Bern vom 28. Januar
19691.S. B.

Die Delegiertenversammlung der Krankenkasse des Birstals beschlof}
am 16.Dezember 1965, ihren Namen in «Die Eidgendssische» Kranken-
und Unfallkasse abzuidndern. Sie wurde in der Folge wiederholt mit der
Eidgenéssischen Versicherungs AG in Ziirich verwechselt. Aufderen Inter-
vention teilte das Eidgenéssische Amt fiir geistiges Eigentum der Kranken-
kasse mit, der neue Name gebe Anlafl zu Verwechslungen und werde
deshalb gem. Wappenschutzgesetz Art. 6 beanstandet. Weil die Kasse den
Namen weiterhin fithrte, reichte die Eidgendssische Versicherungs AG
gegen sie eine auf das Wappenschutzgesetz gestiitzte Strafanzeige ein. Der
verantwortliche Geschiftsfihrer der Kasse B. wurde in erster und oberer
Instanz freigesprochen; das Begehren um Beseitigung der Bezeichnung
«Die Eidgenéssische» wurde abgewiesen.

Aus den Erwdgungen:

Das eidgenéssische Wappenschutzgesetz hat zur Aufgabe, Wappen, Zeichen und der-
gleichen, die mit der Eidgenossenschaft, den Kantonen oder den Gemeinden zusammen-
héngen, zu schiitzen, insbesondere zu verhindern, daf3 das Publikum tuber amtliche Be-
ziehungen des betreffenden Namenstragers zu Stellen der erwihnten Gemeinwesen ge-
tauscht wird. Véllig unabhingig davon und durch die Strafbestimmungen dieses Ge-
setzes nicht getroffen sind Verwechslungen mit privaten Namenstrdgern, die allenfalls
Gegenstand einer Klage nach UWG, nach Firmenrecht oder dem Personlichkeitsschutz
des ZGB geben kénnten.
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Die Bestimmungen des Wappenschutzgesetzes werden eng ausgelegt. In der Schweiz
fihren zahlreiche privatrechtliche Organisationen die mannigfaltigsten eidgendssi-
schen, kantonalen und kommunalen Bezeichnungen, ohne dem Durchschnittsbiirger
Anlaf3 zu geben, einen besonderen Zusammenhang zu amtlichen Stellen zu vermuten.
Gerade bei Krankenkassen wird der Anwirter regelmiafBig den Statuten entnehmen
kénnen, dafl es sich um einen von amtlichen Stellen bis auf die Genehmigung der Sta-
tuten unabhingigen Verein im Sinne des ZGB und des KUVG handelt.

Den Namen i.S. von Art.161. c. zu untersagen, setzt zum mindesten eine objektive
Verletzung der Bestimmungen des Wappenschutzgesetzes voraus.

Firmenrecht (Art. 944 OR, Art. 38 und 101 lit. b HRegV' ), Namensrecht (Art.81
Abs.2 ZGB)

Eine Stiftung hat nicht eigentlich eine « Handelsfirma », sondern einen Namen, der
als solcher im Handelsregister einzutragen ist.

In der Regel finden die Vorschriften iiber Handelsfirmen keine Anwendung auf die
Ausgestaltung des Namens von Stiftungen. Dennock mufl der Grundsatz der Wahr-
heit der Eintragungen im Handelsregister respektiert werden.

Une fondation n’a pas, & proprement parler, une «raison de commerce », mais un
nom qui dott étre inscrit comme tel au registre du commerce.

En régle générale, les dispositions du droit des raisons de commerce ne sont pas
applicables a la_formation du nom des fondations. Cependant, le principe général de
la véracité des inscriptions au registre du commerce doit étre respecté

RJN 1969-1973, 1961f., Entscheid des Département de Justice du
canton de Neuchitel vom 28. Mai 1971 1. S. Institut suisse de police.

Aus den Erwdgungen:

Ily alieu tout d’abord de rappeler qu’aussi bien les associations que les fondations
forment librement leur nom, dans les limites permises par la loi et les bonnes mceurs.
(«Les raisons de commerce en droit suisse», de SteiGER/FAvEY, p.45 et ss.) Une
fondation n’a pas, a proprement parler, une «raison de commerce», mais un nom qui
doit étre inscrit comme tel au registre du commerce, conformément & I’art. 101, lit.b
ORC (RO 83 IT 249).

En régle générale, les dispositions du droit des raisons de commerce ne sont pas
applicables 4 la formation du nom des fondations. Il s’agit 1a d’un principe constamment
rappelé par le Tribunal fédéral qui a proclamé cette régle a plusieurs reprises, notam-
ment dans le domaine de la protection du nom des fondations ou des associations (FJS
No 1272, 1, lit.c et la jurisprudence citée).

Cependant, il nefaitpas de doute, qu’en I’absence de dispositions particuliéres relatives
a la formation du nom des fondations, le principe général de la véracité des inscriptions
au registre du commerce doit étre respecté¢ (art. 944 CO et 38 ORC). Le nom d’une fon-
dation doit étre conforme a la réalité et ne pas induire le public en erreur.
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C’est a la lumiére de ce principe que doit étre appréciée la modification de la dénomi-
nation de ’«Institut suisse de police».

En D’espéce, la fondation a créé deux écoles, I'une destinée aux magistrats et aux
policiers déja formés, appelée «Institut suisse de police», et 'autre, réservée aux futurs
policiers et désignée sous le nom d’«Ecole suisse de police».

I1 est évident qu’en désirant faire figurer dans son nom les deux appellations «Institut
suisse de police — Ecole suisse de police», la fondation cherche a cerner de plus prés la
réalité des faits. Le principe de la véracité des inscriptions est certainement respecté.

On peut effectivement se demander si I’emploi d’un double nom risque de créer une
confusion dans I’esprit du public. La jurisprudence a précisé le sens de ce deuxiéme
principe général, en excluant toute désignation, qui, sous le couvert d’une inscription
approuvée officiellement, risquerait d’induire le public et les milieux intéressés en erreur
sur la nature et ’étendue de ’entreprise. (JDT 1943, I, p.499 et la jurisprudence citée.)

Contrairement a I’avis exprimé par ’Office fédéral du registre du commerce, il
apparait, a satisfaction de droit, que I’emploi du nom « Institut suisse de police — Ecole
suisse de police» ne crée aucun risque de confusion, mais qu’au contraire il permet de
préciser les activités de la fondation 4 1’égard des tiers.

Bénéficiant de I'autorisation du département fédéral de I'Intérieur au sens de I’art. 81
CCS, la fondation a requis & bon droit 'inscription de la nouvelle dénomination en
trois langues (art.39 ORC) auprés du préposé au registre du commerce du district de
Neuchétel.

AO Art. 1 Abs. 1

Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Ankiindigung im Stnne von Art. 1 Abs.1 AO
vorliege, ist mafigebend der Eindruck, den die Ankiindigung auf das Publikum
macht. Dabei kommt es nicht entscheidend auf die Wirkung des einzelnen Reklame-
titels bzw. Reklamebestandteils an, sondern vielmehr auf den Eindruck, den die
Anpreisung gesamthaft machi.

Pour juger s’il y a annonce au sens de article 16T al. 1 OL, I’impression provoquée
sur le public par I’ annonce est déterminante. Ce n’est pas effet du titre de la réclame,
respectivement des éléments de celle-ci, pris isolément qui est décisif, mais bien
Uimpression d’ensemble laissée par I’ annonce.

BIZR 73 (1974) Nr.48 S.119ff. und SJZ 71 (1975) 9ff., Urteil der
I.Strafkammer des Obergerichts des Kantons Ziirich vom 14. Januar
1974 1.5. G.

G. ist Verantwortlicher des Modehauses M. in Ziirich. Dieses licB Ende
Dezember 1972 und in den ersten Tagen Januar 1973 in zwei ziircherischen
Tageszeitungen ganzseitige Inserate erscheinen, in denen tber der Auf-
zihlung verschiedener Artikel mit abwechslungsweise schwarz und rot ge-
druckten Preisangaben der Titel «einmalige Preise» hervorstach und
auBerdem mittels des graphischen Symbols eines groBen roten Mundes mit
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einer Sprechblase das Schlagwort « LaBt Preise sprechen» hervorgehoben
wurde. Trotz polizeilichem Vorhalt erschienen Mitte und Ende Januar
1973 in denselben Tageszeitungen gleichlautende Inserate. ..

Aus den Erwdgungen:

«Ausverkiufe und dhnliche Veranstaltungen, die einer behérdlichen Bewilligung
bediirfen, sind Veranstaltungen des Detailverkaufes, bei denen dem Kaufer durch
6ffentliche Ankiindigung in Aussicht gestellt wird, daB3 ihm voriibergehend besondere,
vom Verkdufer sonst nicht gewihrte Vergiinstigungen zukommen werden (Art.]
Abs.1 AO).

DaBl der Gebiillte in der fraglichen Zeit, d.h. von Ende Dezember 1972 bis Ende
Januar 1973 eine ausverkaufsdhnliche Veranstaltung durchfiihrte, ohne im Besitze einer
entsprechenden Bewilligung zu sein, ist offenkundig und wird von ihm auch nicht be-
stritten, Er macht in dieser Hinsicht geltend, daB man in der Damenmodebranche
geradezu gezwungen sei, den Saisonverkauf gegeniiber der gesetzlich vorgesehenen Aus-
verkaufszeit vorzuverlegen, da der Absto8 saisonbedingter Modewaren zu ermaBigten
Preisen wegen der veranderten Kaufgewohnheiten des Publikums ab Mitte Januar gar
nicht mehr moglich sei. Bestritten wird vom Gebiilten hingegen, dal3 er mit den in
Frage stehenden Inseraten den Sonderverkauf im Sinne des Gesetzes 6ffentlich ange-
kiindigt habe. Die vom Modehaus M. vorgenommene Ankiindigung entspreche den
orts- und brancheiiblichen Gepflogenheiten und weise die typischen Merkmale der Aus-
verkaufsreklame nicht auf.

Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Ankiindigung im Sinne von Art.1 Abs.1 AO
vorliege, ist maBgebend der Eindruck, den die Ankiindigung auf das Publikum macht;
dabei kommt es nicht entscheidend auf die Wirkung des einzelnen Reklamemittels bzw.
Reklamebestandteils an, sondern vielmehr aufden Eindruck, den die Anpreisung gesamt-
haft macht; Rechnung zu tragen ist bei der Beurteilung namentlich auch den nach
Landesgegend und Geschiftszweigen unterschiedlichen Werbegepflogenheiten (BGE 95
IV 157).

Die in Frage stehenden Inserate erwecken beim interessierten Leser unweigerlich den
Eindruck, daf3 bei M. eine auBlergewohnliche Verkaufsaktion im Gange sei. Allein schon
der Umstand, daB3 das Inserat nicht konkurrierend neben andern steht, sondern andere
Mitbewerber véllig verdringt, indem es eine ganze Seite in Anspruch nimmt, 148t auf-
horchen und an Ungewéhnliches denken. Dazu kommt, daf3 das Inserat ausgesprochen
marktschreierisch gestaltet ist, und zwar nicht nur textlich, sondern, was besonders
hervorzuheben ist, auch bildlich, indem das Schlagwort «Laft Preise sprechen> aus
einem fast eine Viertelseite einnehmenden groBen roten Munde ausgestoflen wird.
Diese aus dem Rahmen des Ublichen fallende graphische Gestaltung wirkt besonders
stark und eindringlich, wenn man zum Vergleich die jeweilige Riickseite des Blattes be-
trachtet mit den zahlreichen geradezu ruhig wirkenden schwarz-weiBlen Mittel- und
Kleininseraten. Unterstrichen wird der durch den groBen roten Mund mit der sog.
Sprechblase hervorgerufene Eindruck einer auflergewéhnlichen Verkaufsaktion durch
den weiteren Inhalt des Inserates. Er besteht in der Aufzahlung ausgewahlter Mode-
artikel unter starker Hervorhebung der Preisangaben bzw. Preislimiten. Fiir letztere ist
bezeichnend, dal sie abwechselnd in Rot und Schwarz gedruckt sind. Darin ist ein be-
sonders typisches Merkmal der Ausverkaufsreklame zu sehen, das den fliichtigen Leser
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leicht zur Annahme verleitet, hier wiirden die normalen den stark herabgesetzten
Preisen gegeniibergestellt.

Der Text enthilt sodann Hinweise wie <einmalige Preise>, cauBBergewdhnlich niedrige
Preise> und «(sensationelle Preise>. Wenn auch diese Bezeichnungen nicht besonders
hervorgehoben sind, so sind sie doch geeignet, den aus den hervorstechenden Merkmalen
gewonnenen Eindruck zu verstirken. Gesamthaft gesehen kann die Wirkung dieser aus-
gesprochen reisserischen GroBinserate auf das Publikum nur darin bestehen, daB3 es an
Ausverkauf denkt. Daran Andert nichts, daB3 im Texte der Inserate nicht ausdriicklich
auf eine zeitliche und mengenmiBige Beschrinkung des Angebots hingewiesen wird.
DaB eine solche Beschrinkung bestehe, schlieBt der Leser unwillkiirlich aus der iibrigen
Aufmachung der Inserate. Beizufiigen bleibt noch, daB auch der Zeitpunkt des Er-
scheinens der Inserate der Annahme férderlich ist, hier werde ein Ausverkauf oder
Sonderverkauf angekiindigt, sind die Inserate doch um die Jahreswende und in der
zweiten Halfte Januar erschienen, also kurz vor und kurz nach Beginn der gesetzlichen
Ausverkaufszeit.

Der Gebiillte hat noch geltend gemacht, daf die Bestimmungen der AO in zeitlicher
Hinsicht den heutigen Marktbediirfnissen nicht mehr entsprechen, indem beim Publi-
kum ein Kaufinteresse an preislich herabgesetzter Winterware nur in der Zeit zwischen
Weihnachten und Mitte Januar, also vor der gesetzlichen Ausverkaufszeit bestehe. Die
nicht bewilligten Ausverkiaufe vor der gesetzlichen Ausverkaufszeit scheinen in der Tat
namentlich in der Bekleidungsbranche immer mehr iiberhandzunehmen, was sich auch
in diesem Jahre wieder bestatigt hat und wofiir zahlreiche Beispiele angefiithrt werden
konnten. Es soll hier aber nicht untersucht werden, wie und warum es zu dieser Ent-
wicklung gekommen ist, obwohlsich die Frage aufdriangt, ob es nicht gerade die groflen
Kaufhiuser seien, die diese Entwicklung im eigenen Interesse eingeleitet haben, so dal3
sie sich zum vorneherein nicht darauf berufen konnen. Ob es sich nun so oder anders
verhalte, der Richter hat auf jeden Fall das geltende Gesetz anzuwenden, und er kann
héchstens bei der Strafzumessung Umstinden der erwihnten Art Rechnung tragen.

Im tibrigen ist festzustellen, daf3 es dem Detaillisten jederzeit freisteht, ohne behord-
liche Bewilligung zu herabgesetzten Preisen zu verkaufen, und der GebiiBte ist durch
das Bundesgericht ja auch persénlich dahin belehrt worden, daf3 es ihm unbenommen
ist, schon vor der Ausverkaufszeit seine Werbeanstrengungen zu verstirken. Nur gilt
nach wie vor die Einschriankung, daB3 die Werbung auch in solchen Fillen im Rahmen
des Erlaubten bleiben muB, d.h. es darf nicht der Eindruck erweckt werden, es handle
sich bei der angekiindigten Veranstaltung um einen eigentlichen Saisonverkauf. Es ist
zwar zuzugeben, dal3 es dabei nicht immer leicht ist, die erwidhnte Grenze zu wahren.
Es darf aber immerhin darauf hingewiesen werden, dal der Gebuiite in einem anderen
konkreten Fall von seinem heutigen Verteidiger belehrt wurde, wie er eine Anpreisung
andern muBte, um keinen Anstol3 zu erregen.

Der Gebiifite hat unter Hinweis auf zahlreiche Inserate der Konkurrenz und anderer
Branchen des weiteren eingewendet, das Gesetz werde willkiirlich angewendet bzw. die
von ihm zu vertretenden Ankiindigungen unterschieden sich nicht wesentlich von den
offenbar nicht beanstandeten Ankiindigungen anderer Detaillisten. Es ist in der Tat auf
diesem Gebiete nicht immer leicht und kann in der Praxis zu Unsicherheiten und Un-
gleichheiten fithren, die Grenze zwischen dem gerade noch Erlaubten und dem Ver-
botenen zu zichen. Das haben jedoch nicht zuletzt die Kaufleute selbst zu vertreten, da
sie in ihrer Reklame immer angriffiger werden, die anderen standig zu tiberbieten ver-
suchen, die Toleranz der Behérden — bewult oder unbewuBt — strapazieren und so die
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Grenzen des Erlaubten nach Méglichkeit auszudehnen trachten. Es besteht daher kein
Grund, durch large Beurteilung solcher Fille zu einer Aushéhlung des Gesetzes Hand zu
bieten.

Im {ibrigen ist festzustellen, daB zwischen den Inseraten des Modehauses M. und
zumindest dem gréBten Teil der vorliegenden Vergleichsinserate doch ein deutlicher
Unterschied besteht. Bei diesen Vergleichsinseraten geben fast ausnahmslos hochstens
einzelne Bestandteile zu Bedenken AnlaB3, wihrend der entscheidende Gesamteindruck
als neutral — d.h. als im Rahmen des Erlaubten liegend — bezeichnet werden darf. Ver-
einzélt erscheint allerdings auch unter dem Gesichtspunkte des Gesamteindruckes das
Maf3 des Zuldssigen deutlich iiberschritten. Auch hinsichtlich dieser Inserate ist jedoch
festzustellen, daB3 ihre marktschreierische Wirkung nicht so groB ist wie bei den heute zu
beurteilenden Inseraten.

Der GebiiBte lieB3 heute zusétzlich geltend machen, M. lasse ganzjihrig GroBinserate
mit Preis-Hervorhebungen erscheinen, so dafl der Leser aus dem beanstandeten
Inserat nichts Besonderes herauslese. In den ganzseitigen heute eingereichten Inseraten
des Modehauses M., die wihrend der Jahre 1972 und 1973 erschienen, ist die Preis-
angabe tatsdchlich einigermafBlen hervorgehoben. Zwischen diesen und den heute zu
beurteilenden Inseraten bestehen jedoch augenfillige Unterschiede. Dabei ist zunéchst
auf den in allen inkriminierten Inseraten entweder durch rote Schrift oder durch die
Plazierung in einer aus einem ins Auge springenden roten Mund herauskommenden
Sprechblase hervorstechenden Schlagwort <LaBt Preise sprechen» hinzuweisen. Sodann
ist in allen zu beurteilenden Inseraten von <einmaligen Preisen> die Rede, was den
Leser sowohl an auBerordentlich tiefe als auch an zeitlich befristete Preise denken lassen
muB. AuBerdem sind in diesen Inseraten die Preise mit einer einzigen Ausnahme ent-
weder ausschlieBlich oder doch zu cinem wesentlichen Teil rot gedruckt. Die zu be-
urteilenden Inserate zeichnen sich des weiteren dadurch aus, daf} sie mit wenigen Aus-
nahmen auf eine groBere Anzahl Artikel hinweisen. Schliellich sind in allen diesen
Inseraten die Artikel so aufgezidhlt (Pelze, Jacken und Mintel, Riesenauswahl Winter-
mintel, Wollkleider, Hosenensembles, Costumes, Riesenauswahl Pullis, Blusen, Hosen,
Jupes, Riesenauswahl Skimode), dafl dadurch der Eindruck entsteht, es werde das ganze
Sortiment bzw. zumindest ein Teil davon zu einmaligen Preisen verkauft.

In den heute eingereichten Inseraten hingegen wird der Preis wohl einigermaBen her-
vorgehoben, jedoch ohne Verwendung auffilliger druckgraphischer Mittel. In diesen
Inseraten findet sich des weiteren kein Hinweis darauf, dal3 es sich um einmalige An-
gebote handle. In ithnen werden sodann mit Ausnahme zweler Inserate, deren Eigenart
durch den angepriesenen Artikel (Pelze) und den Zeitpunkt des Erscheinens (Sommer)
bedingt ist, nur einzelne genau umschriebene Artikel angeboten. Diese Inserate machen
somit offensichtlich auf einzelne zeitlich unbeschrankte gtinstige Angebote des Mode-
hauses aufmerksam. Die heute zu beurteilenden Inserate hingegen lassen auf Grund ihrer
erwihnten Aufmachung den Eindruck entstehen, zumindest ein grofer Teil des Sorti-
mentes werde wihrend einer befristeten Zeit zu auBBerordentlich tiefen oder gar reduzier-
ten Preisen verkauft. Der Unterschied zu den ganzjihrig erscheinenden iibrigen Inse-
raten ist somit zumindest so groB, daB der Leser doch an eine besondere Gelegenheit
denken muB.

ZusammengefalBt ergibt sich, daB die beanstandeten Inserate sich nicht mehr in den
Grenzen der zuldssigen Anpreisung bewegen. Die Ankiindigung ist vielmehr so ge-
staltet, daB sie beim unbefangenen Leser zwangsldufig den Eindruck erweckt, M. stoBe
das Winterlager zu stark ermiBigten Preisen ab, d.h. es habe bei ihr der Saisonausver-
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kauf begonnen. Damit unterstand die Veranstaltung aber der Ausverkaufsordnung und
war bewilligungspflichtig. Da der Gebii3te die Veranstaltung unbestrittenermaBen ohne
Bewilligung ankiindigte und durchfiihrte und auch kein Zweifel in der Richtung be-
stehen kann, daB er vorsitzlich handelte, liegt eine Ubertretung im Sinne von Art.20
Abs.1 lit.a AO vor. Das Urteil der Vorinstanz ist daher im Schuldpunkte zu be-
statigen.»

AO Art. 1 Abs. 1 und Art. 20

LZum Begriff des Ausverkaufs und der dhnlichen Veranstaltung im Sinne von Art. I
der Ausverkaufsordnung.

Wurden gleiche wie die inkriminierte Mafnahme bisher von den Behorden geduldet,
S0 fehlt es am subjektiven Tatbestand fiir eine Bestrafung nach Art. 20 der Ausver-
kaufsordnung.

Notion de la liquidation ou de I’ opération analogue au sens de [’article 16T de
Pordonnance sur les liquidations.
Lorsque des mesures identiques a celles incriminées ont été jusqu’ict tolérées par les
autorités, I’élément constitutif subjectif de I article 20 de [’ ordonnance sur les liqui-

dations fait défaut.

BJM 1974, 26711., Urteil des Appellationsgerichts (Ausschul}) des Kan-
tons Basel-Stadt vom 19. Mirz 1974 1.S. B.

Erwdgungen:

Als bewilligungspflichtige Ausverkiufe gelten nach Art.1 Abs.1 AO Veranstaltungen
des Detailverkaufs, die dem Kiufer voriibergehend besondere Vergiinstigungen in
Aussicht stellen. DaB3 das hier zu beurteilende Inserat eine besondere Vergiinstigung
verspricht, steht auler Frage. Hiefiir sprechen auller seiner Aufmachung u.a. der Hin-
weis auf den Franken, der nunmehr «doppelt weit» reiche, die Ermifligung der bisher
geltenden Preise um 509% und mehr fiir einzeln aufgezdhlte Artikel und schlieBlich
am Ende dieser Aufzahlung das Hervorheben eines allgemeinen Rabatts von 209%. Die
zeitliche Befristung eines Angebots bedarf nach stindiger Praxis des Bundesgerichts
keines ausdriicklichen Hinweises, etwa durch Datumsangabe. Es geniigt vielmehr der
Gesamteindruck, den die verwendeten Werbemittel beim Publikum hinterlassen (vgl.
BGE 95 IV 158). Im vorliegenden Fall wird der unvoreingenommene Betrachter des
Inserats nach den gesamten Umstdnden in den Glauben versetzt, es werde thm eine
wohl einmalige und damit voriibergehende Gelegenheit geboten, die es umgehend zu
niitzen gelte. Diesen Eindruck erwecken die abgebildete « Merk-Uhr», deren Zeiger auf
«funf vor zwolf» stehen, die enorme Vergiinstigung, die durchgestrichenen alten und die
hervorgehobenen neuen Preise, der Hinweis auf die Sommerkleider und endlich auch
das Erscheinungsdatum des Inserats rund 8 Tage vor Beginn der amtlich bewilligten
Ausverkaufe (vgl. hiezu BGE 95 IV 160 und AGE vom 30.November 1973 in Sachen
C.M.). Der Appellant raumt iibrigens selber ein, daf3 durch das Inserat beim Publi-
kum «vielleicht ein falscher Eindruck» entstanden sei. Nach dem Gesagten liegen somit
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die Merkmale einer bewilligungspflichtigen Ausverkaufsveranstaltung gemil3 Art.1
Abs. 1 AO vor, fiir welche jedoch keine Bewilligung eingeholt worden war. Der objektive
Tatbestand ist deshalb mit dem Polizeigerichtsprasidenten als erfiillt zu betrachten.

In subjektiver Hinsicht ist zu beachten, dafl der Appellant nach seinen Angaben in
der Verhandlung scit 21 Jahren fiir die Firma Merkur AG titig war und in dieser Zeit
stets auch u.a. fir die Inseratenwerbung verantwortlich gewesen ist. Er verfiigt somit
diesbeziiglich iiber eine grofle Erfahrung und kennt insbesondere die Praxis der hiesi-
gen Bewilligungsbehorde im Ausverkaufswesen. Hiefiir spricht auch der Umstand, daf3
er bisher noch nie gegen die Ausverkaufsordnung verstofen hat. Dem Vorwurf des
Polizeigerichtsprisidenten, er hitte sich vor der Publikation des Inserats iiber dessen
Zuldssigkeit erkundigen sollen, begegnet er mit dem Hinweis auf sechs verschiedene,
dem Appellationsgericht eingereichte Inscrate, die in den vergangenen dreieinhalb Jah-
ren zehnmal ganzseitig in hiesigen Zeitungen erschienen und die von der Administrativ-
abteilung nicht beanstandet worden sind. Diese Inserate entsprechen in ihrer Gréfe und
Gestaltung auflallend dem hier zu beurteilenden. In ihrem Mittelpunkt steht ebenfalls
die abgebildete «Merk-Uhr», deren Darstellung rund die halbe Seite beansprucht.
Darunter enthalten sie u.a. fettgedruckte Hinweise auf «Januar-Budget-Tage» und
«Tiefpreise», von denen es «jeizt», zur « Merkuhrzeit», zu profitieren gelte. Ferner
finden sich Aufzdhlungen einzelner Artikel mit Angabe der ermifigten Preise. Als
einziger Unterschied fallt auf, da3 das neue Inserat, anders als die fritheren, durchge-
strichene alte Preise enthilt, die den herabgesetzten neuen vorangestellt werden. Der
Appellant will sich zu dieser Art Werbung erst entschlossen haben, nachdem das Bun-
desgericht in einem jiingeren Urteil ein solches Vorgehen als zuldssig erkldrt habe. Zwar
hat sich das Bundesgericht im Entscheid 96 I 701 ff. — allerdings in einem andern Zu-
sammenhang — mit durchgestrichcnen Preisen auseinandergesetzt, dabei aber offenge-
lassen, ob eine solche Ankiindigung mit der Ausverkaufsordnung zu vereinbaren ist.
Immerhin hat der Vertreter der Administrativabteilung in der Verhandlung eingerdumt,
derartige Inserate seien bisher «vielleicht» toleriert worden. Da das Durchstreichen der
alten und die Angabe der neuen Preise zudem nicht in der aufdringlichen und markt-
schreierischen Art erfolgt ist wie etwa im zitierten Fall C.M., kann unter diesen Um-
stinden im Verzicht des Appellanten auf eine Erkundigung bei der Administrativab-
teilung keine pflichtwidrige Sorgfaltsverletzung erblickt werden.

Hinzu kommt, daB3 der Appellant ein Rundschreiben des Verbandes der Basler
Textildetaillisten an seine Mitglieder eingereicht hat, in dem eine Stellungnahme der
Administrativabteilung wiedergegeben wird. Danach hat die genannte Behérde am
10. Dezember 1973 in einem Schreiben an den Gewerbeverband ausgefiihrt, «die
6ffentliche Ankiindigung von besonderen Vergiinstigungen vor der zuldssigen Frist
eines bewilligten Sonderverkaufs nun nicht mehr als zuldssig erklaren» zu kénnen und
«inskiinftig dagegen einzuschreiten». Es ergibt sich daraus und wird vom Vertreter der
verzeigenden Behorde im wesentlichen bestitigt, da Inserate der fraglichen Art bislang
als zulassig betrachtet, jedenfalls aber geduldet worden sind. Die dem Gewerbeverband
Ende 1973 angekiindigte und durchaus begriilenswerte Praxisinderung laB3t deshalb
hinsichtlich des im Juni 1973 erschienenen Inserats ebenfalls nicht den Schluf3 auf eine
Sorgfaltsverletzung des Appellanten zu; vielmehr durfte dieser damals im Vertrauen
auf die bisherige Behandlung derartiger Falle das Inserat ohne vorgédngige Riickirage
bei der Administrativabteilung erscheinen lassen.

Damit fehlt es aber an den subjektiven Voraussetzungen von Art.20. Abs.1 und 2
AQ, weshalb der Appellant von der Verzeigung freizusprechen ist. Da das Inserat
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objektiv einen VerstoB gegen die Ausverkaufsordnung darstellt und der Appellant
damit das Verfahren veranlafBt hat, ist der Kostenentscheid des Polizeigerichtsprasi-
denten zu bestatigen und ist eine zweitinstanzliche Gebiihr zu erheben.

AO Art. 1 Abs. I und Art. 20

Voraussetzungen, damit ein Ausverkauf oder eine dhnliche Veranstaltung im Sinne
der Ausverkaufsordnung vorliegt.

Définition de la liquidation ou de ’opération analogue au sens de I’ ordonnance sur
les liquidations.

BJM 1974, 270f., Urteil des Appellationsgerichts (Ausschuf3) des Kan-
tons Basel-Stadt vom 8. August 19741.S. H.

Der Verzeigung lag folgendes, im «Baslerstab» vom 10. Januar 1974
erschienenes und von H. verfalites Inserat zugrunde:

«Unser groBes GG+ C-Schlager-Angebot. Qualitits-Tiefkithlmé&bel
«Linde>. So giinstig haben Sie noch nie gekauft! Tiefkiihltruhen Linde
Polaris 255 1, Listenpreis 690.—, CCG-+C-Preis 552.—... Tiefkiihl-
schrinke... Preise netto, freibleibend solange Vorrat. Jetzt kénnen Sie
tiberdurchschnittlich viel Geld sparen! Profitieren Sie herzhaft. Coop
Cash and Carry, Elsisserstrae 217.»

Aus den Erwdgungen:

Damit ein Ausverkauf oder eine dhnliche Veranstaltung im Sinne der Ausverkaufs-
ordnung gegeben ist, miissen folgende Voraussetzungen erfiillt sein:
— Detailverkauf
— offentliche Ankiindigung
— veritbergehende und
— besondere Vergiinstigungen.

Die beiden ersten Voraussetzungen sind erfiillt, dagegen fehlen die weiteren Voraus-
setzungen. Das umstrittene Inserat enthilt keine zeitliche Beschrankung des Schlager-
angebotes. Nur bei den Tiefkiihlschrianken wird darauf verwiesen, daf3 die Preisofferte
nur so lange Geltung hat, als Schrinke am Lager sind. Das ist keine voriibergehende
Vergiinstigung im Sinne der Ausverkaufsordnung, da die Dauer der Vergtinstigung
nicht vom Willen des Verkiufers, sondern vom Umsatz, d.h. vom Interesse, das der
Kunde dem Artikel entgegenbringt, abhingig ist. Insbesondere aber fehlt jeder Anhalts-
punkt dafiir, daB3 es sich um ein Sonderangebot, das sonst im Rahmen des Coop Cash
and Carry nicht gemacht wird, handelt. Ein Sonderangebot im Sinne von Art.1 Abs. 1
AO lige nur dann vor, wenn Coop den Preis voriibergehend herabgesetzt hitte. Es wird
aber nicht geltend gemacht und es fehlt auch jeglicher Beweis dafiir, daB3 Coop die
offerierten Artikel vor Erscheinen des Inserates teurer verkauft und nach einer gewissen
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Zeit nach Erscheinen des Inserates die Preise wieder heraufgesetzt hitte. Dall Coop den
Listenpreis reduziert hat, ist unerheblich, denn es kommt entscheidend nur darauf an,
ob Coop die von ihm bisher im Cash and Carry-Geschift verlangten Preisc reduziert hat,
was nicht der Fall ist, da das Inserat im Zusammenhang mit der Einfithrung dieser Art
von Geschiften aufgegeben wurde. Sinn und Zweck des Cash and Carry besteht gerade
darin, durch Einsparungen unter dem Listenpreis verkaufen zu kénnen, also dauernd
und nicht nur voriibergehend billiger zu verkaufen als die Konkurrenz. Wollte man die
Inserate der Cash and Carry-Geschifte der Ausverkaufsordnung unterstellen, so liefe
dies darauf hinaus, daf3 die Preiskonkurrenz als bewilligungspflichtig erklért wiirde, was
gegen die Handels- und Gewerbefreiheit verstieBe. Es ist somit kein Ubertretungstat-
bestand gegeben, weshalb H. mit Recht freigesprochen worden ist.

AO Art. 10, 14%s und 20 Abs. 1 lit. b

Die Vorschriften iiber die Dauer eines Sonderverkaufs sind begrifflich « beschrin-
kende Bedingungen » im Sinne dieser Bestimmung (lit.b), denn Art. 10 AO ver-
pflichtet die Behorde, sie aufzustellen.

Nicht bewilligte Verkaufsveranstaltungen ebenso wie unzulissige Ankindigungen
eines Sonderverkaufs ziehen die vom Gesetz vorgesehenen Strafen nach sich.

Wer die Vorteile der vorzeitigen Ankiindigung gemdfy Art. 145 AQ ausniitzt, hat
auch thre Nachteile auf sich zu nehmen.

Les prescriptions relatives d la durée d’une vente spéciale constituent par définition
des «conditions restrictives » au sens de cette disposition (lit.b ), car [’ autorité est
obligée de les imposer en vertu de I'art. 10 OL.

Les ventes non autorisées, aussi bien qu'une publicité illicite relative d une vente
spéciale, entrainent les sanctions prévues par la loi.

Celui qui chotsit librement de profiter des facilités accordées par I’art. 14% OL doit
en accepier le corollaire, quels que sotent les inconvénients qui en résultent pour lui.

BGE 100 IV 115 ff. und J7T 1975 IV 64, Urteil des Kassationshofes vom
22. April 1974 i.S. Frank gegen Conseil d’Etat du canton du Valais.

Erwdgungen:

1. Le recourant admet avoir annoncé la vente de solde dés le 5 juillet 1973 dans les
journaux et avoir ouvert ses vitrines dés le jour suivant, ainsi que I’y autorisait 1’art. 145
OL. 11 précise que les rabais consentis sur les prix des objets exposés étaient déja affichés
le 6 juillet et soutient que, afflux de la clientéle ayant commencé dés ce moment, il
aurait été pratiquement impossible d’exiger d’autres prix que ceux indiqués. Il a ainsi,
lors de ses ventes & prix réduit du 6 juillet, profité tant des annonces parues dans la presse
que de I’étalage de la marchandise soldée et de I'affichage des prix spéciaux (cf. RO
85 I1 449; 96 I 419, consid. 5a). Il a donc tort de faire valoir qu’en vertu de I'indication
donnée dans sa publicité sur le début de la vente spéciale le 7 juillet seulement on ne
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saurait Jui reprocher d’avoir offert de la faire débuter le 6 juillet par des annonces
publiques au sens de P’art. 1¢r OL, et que, partant, les ventes de ce jour ne tomberaient
pas sous le coup de Part.20 al. 1 lit.a OL.

2. Par ces ventes, le recourant a d’ailleurs en tout cas violé Part.20 al.l lit.b OL.
La vente de solde étant expressément autorisée pour la période du 7 au 21 juillet 1973
exclusivement, le permis était assorti d'une «condition restrictive» (beschriankende Be-
dingung) au sens de cette disposition. C’est en vain que le recourant soutient que cette
notion ne comprendrait pas les limitations de I’autorisation quant 4 la durée de I’action
et aux objets soldés, qu’il qualifie de générales, mais uniquement les autres charges ou
conditions spéciales que ’autorité impose dans certains cas. Cette distinction ne repose
sur rien. En effet, I’art. 10 OL oblige I’autorité a limiter la durée de son autorisation dans
la mesure appropriée 4 chaque cas et, notamment, & trois semaines au plus, s’agissant
des ventes spéciales. Cette précision donnée impérativement en vertu de la loi constitue
par définition une condition restrictive a laquelle est subordonné 1’octroi du permis.

I1 est abusif de soutenir que le recourant a observé la limitation prévue quant a la
durée des soldes. I1 est sans pertinence de dire que le public afflue dés qu’il a connaissance
de la vente spéciale et que ’ordonnance n’exige nullement la fermeture des magasins dés
I’annonce de cette vente jusqu’a son début. Certes la marchandise qui sera soldée peut
continuer a étre vendue durant cet intervalle, mais les avantages promis ne sauraient
étre consentis avant le début de la période délimitée par ’autorité dans le permis. Celui
qui tire prétexte de I’annonce de la vente pour commencer celle-ci avant ce moment
viole une condition restrictive a laquelle était liée ’autorisation. L’exception apportée
par P’art. 14 OL 4 la demande des commergants n’aurait aucun sens si elle avait pour
conséquence de rendre licite la vente spéciale en dehors de I’autorisation, dés qu’elle est
annoncée, puisque le but en est justement de permettre la publicité avant que ne com-
mencent les ventes effectives. L’opinion du recourant selon laquelle 'ordonnance ne
viserait en réalité que la publicité relative aux ventes spéciales est sans fondement. Il
résulte au contraire expressément de ’art.20 al.l lit.a et b OL que les ventes non
autorisées aussi bien que I'inobservation des charges et conditions restrictives auxquelles
le permis était subordonné entrainent les sanctions prévues par la loi. Peu importe qu’il
soit trés difficile au commergant de ne pas accorder 4 ses clients les avantages qu’il fait
miroiter a leurs yeux avant le début de la vente spéciale, ni qu’il ne se trouve personne
alors pour payer un prix plus élevé que celui qui est annoncé. Ce sont la les conséquences
nécessaires de la publicité anticipée et de 1’affichage préalable des prix de solde, partant
des facilités accordées par ’art.14Ps OL, Celui qui choisit librement de profiter de
celles-ci doit en accepter le corollaire.

LG Art. 33
LZum Begriff der gewerbsmdfiigen Vermittlung von Wetten (auf Fufballkdmpfe ).
Notion de I offre d but économique de paris (en matiére de matches de football ).

BIZR 71 (1972) Nr.12S.42 und RStrS 1974 IT Nr. 668 S. 68{., Urteil der
I.Strafkammer des Obergerichts des Kantons Ziirich vom 5. Juni 1969
i.S. St.
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Die schweizerische Sport-Toto-Gesellschaft in Basel veranstaltet wih-
rend der Dauer der FuB3ballmeisterschaften wéchentliche Wetten tiber
den Ausgang der Spiele. Die Teilnehmer haben cinen Einsatz zu leisten und
erhalten bel zutreffenden Prognosen je nach den eingehenden Gesamtpro-
gnosen und der Beteiligung die in einem genau geregelten Verfahren er-
rechneten Totogewinne (vgl. dazu Praxis B. Ger. 44 S.164). Da es sich bei
diesem Unternechmen um eine gemeinniitzige Gesellschaft handelt, die
mithin den UberschuB, d. h. die nicht verteilten Gewinne nach Abzug der
Spesen fiir gemeinniitzige Zwecke verwendet, ist ithr am 23. August 1939
auch im Kanton Ziirich die Bewilligung zur Durchfiihrung dieser Veran-
staltungen erteilt worden. Mit ergdnzender Verfiigung der Direktion der
Polizei des Kantons Ziirich vom 26. Februar 1957 wurden die gewerbs-
mifige Werbung von Teilnehmern sowie das gewerbsmifBige Vermitteln
und Einsammeln von Teilnahmecoupons oder Anteilen an solchen durch
andere Personen oder Personenvereinigungen als die Sport-Toto-Gesell-
schaft und die von ihr verpflichteten Ablagehalter verboten.

St. betreibt seit etwa dem Jahre 1963, auf dem genannten Unternehmen
aufbauend, folgendes Gewerbe: Er wirbt im Publikum um Auftraggeber,
denen gegeniiber er es gegen ein Entgelt von Fr. 175.-- bzw. I'r. 180.— iiber-
nimmt, unter Anwendung eines von ihm ausgearbeiteten Tip-Systems bei
zehn Wettbewerben die Teilnahmecoupons auszufiillen, sie abzuliefern
und den Einsatz selber zu bezahlen, wobei er den Lesern in seiner Wer-
bung in Aussicht stellt, daB sie durch Ausniitzung seines Systems und Teil-
nahme am Clubgewinn gréfere Gewinnchancen bekdmen. Er lafit zu
diesem Zwecke an den Kiosken eine Art Zeitschrift oder Prospekt verteilen,
worin das Publikum {iber den Aufbau, seine Arbeit und die Organisation
seines Teilnahme-Unternehmens orientiert wird.

Veranlafit durch eine Anzeige eines Teilnehmers vom 14.November
1967 wurde St. von der Polizei zur Sache einvernommen. Gestiitzt auf das
Ergebnis der polizeilichen Erhebungen wurde er am 5. Februar 1968 vom
Statthalteramt des Bezirkes Uster aufgrund der Art. 1, 33, 38 und 52/1 des
Bundesgesetzes betr. die Lotterien und die gewerbsmifBigen Wetten vom
8.Juni 1923 mit Fr. 150.— gebiifit.

Nachdem St. die gerichtliche Beurteilung verlangt hatte, wurde er am
1. April 1968 vom Statthalter einvernommen. In dieser Einvernahme hielt
St. an seinem Begehren um gerichtliche Beurteilung fest und bestritt er,
sich der ihm vorgeworfenen Ubertretung schuldig gemacht zu haben. Das
Statthalteramt hielt seinerseits die BuBenverfiigung aufrecht und tber-
wies die Sache dem Einzelrichter in Strafsachen. Dieser sprach St. mit
Urteil vom 11. Dezember 1968 von Schuld und Strafe frei.
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Gegen diesen Freispruch erhob das Statthalteramt Nichtigkeitsbe-
schwerde.

Das Obergericht hieB die Nichtigkeitsbeschwerde gut, fand St. der Uber-
tretung des Art.33 des Bundesgesetzes betreffend die Lottericn und die
gewerbsmidBigen Wetten schuldig und verurteilte ihn in Anwendung des
Art.42 des besagten Gesetzes zu einer Bulle von Fr.150.— mit folgender
Begriindung:

«1. Das Statthalteramt ist der Auffassung, die Tétigkeit des Verzeigten sei als ge-
werbsmifBige Anbietung und Vermittlung von Wetten und als Werbung fiir solche zu
qualifizieren. Die gesetzlichen Merkmale der gesetzlich verbotenen Téatigkeit seien er-
fillt. Verboten seien auch die Ankiindigung und Bekanntmachung derartiger Unter-
nehmungen durch Drucksachen, zumal da der Gebii3te die dem Lotteriezweck dienen-
den Handlungen noch durch gewerbsmiBige Publikationen und den Vertrieb von
Prospekten, sowie durch gewerbsmaBiges Ausfiillen von Totozetteln fiur Kunden intensi-
viere und dafiir ein Honorar verlange, indem er den Einsatz um einen Drittel erhdhe;
auch veranstalte er noch zusitzliche Wettbewerbe und verspreche er auch zusitzliche
Gewinnchancen, welche vom Zufall und von Umstédnden abhingig seien, welche der
Teilnehmer nicht kenne.

Der Gebii3te macht geltend, seine Tatigkeit qualifiziere sich nicht als ein Wetten bei
FuBiballmeisterschaften und sei keine Lotterie, sondern eine legale Teilnahme am be-
hordlich bewilligten Sport-Toto. Die gleiche Titigkeit werde auch seit vielen Jahren von
anderen ausgeiibt, ohne dal sie je gebiiBt worden seien. Die Sport-Toto-Gesellschaft
dulde diese Tétigkeit ebenfalls. Sein Unternehmen sei auch kein gewerbsmadfBiges Ein-
sammeln von Toto-Zetteln.

Der Einzelrichter hat dem Standpunkte des GebuBten beigepflichtet. Er argumen-
tiert, der GebiiBite sei nicht im geringsten an der Organisation der Wette beteiligt, son-
dern es handle sich um eine Teilnahme am bewilligten Toto; er sei kein <Buchmacher>,
der nach den Materialien durch das Gesetz getroffen werden sollte; auch seine Propa-
ganda sei keine solche fiir das Sport-Toto, sondern fiir eine erlaubte Tétigkeit, die nur
darin bestehe, anderen eine Arbeit abzunehmen, wofiir er auch ein Honorar verlangen
diirfe.

2. Die Kassationsinstanz hat die Anwendung der mafBgebenden Bestimmungen des
Bundesgesetzes frei zu iiberprifen (SJZ 63 S.241f.).

Nach Art. 33 des Lotteriegesetzes ist untersagt:

«die gewerbsmafBige Anbietung, Vermittlung und Eingehung von Wetten auf Pferde-
rennen, Bootsrennen, Fuf3ballkdimpfe und dhnliche Veranstaltungen;

der Betrieb eines solchen Wettunternehmens.»

Im Sinne dieser Bestimmung sind namentlich verboten:

die Ankiindigung oder Bekanntmachung derartiger Unternehmungen, geschehe sie
miindlich oder schriftlich, durch Anschldge, Zeitungsartikel, Inserate, Zusendung von
Briefen oder Drucksachen oder auf andere Weise;;

die Vermietung oder sonstige Einrdumung von Lokalititen zum Betriebe des Ge-
werbes,

die Betitigung als Angestellter der Unternehmung oder in dhnlicher Stellung.»

a) Es kann zum vorneherein nicht zweifelhaft sein, daB3 die Tatigkeit des Gebiiften
eine gewerbsmiBige Vermittlung von Wetten auf FuBballkampfe ist. Was die Gewerbs-
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miBigkeit anbetrifft, hat der Gebiil3te wiederholt erklirt, die ihm vorgeworfene Titig-
keit sei seine Existenz.

b) Ebenso ist eindeutig, dal3 es sich weiter um eine Ankiindigung und Bekannt-
machung derartiger Unternehmen handelt, denn die Tétigkeit des Gebiilten umfaBt
zum groB3en Teil gerade das Werben fiir die Teilnahme am Sport-Toto, und zwar durch
Drucksachen, die er 6ffentlich dem allgemeinen Publikum verteilt oder verteilen 148t.
Er bestreitet auch nicht, Propaganda fiir die Teilnahme zu machen.

¢) Dartber hinaus ist seine T4tigkeit auch eine Betidtigung in einer einem Angestellten
oder Agenten dhnlichen Stellung fur das Sport-Toto im Sinne von Ziff.2 Abs. 3 der ge-
nannten Bestimmung. Die behérdliche Bewilligung erstreckt sich nur auf die Sport-
Toto-Gesellschaft und auf die von ihr angestellten Hilfskrifte. Mit Verfligung der
Direktion der Polizei des Kantons Ziirich wurden die gewerbsmiBige Werbung und das
gewerbsmi(ige Vermitteln durch andere Personen noch ausdriicklich untersagt.

Die Tatigkeit des Gebiilten fillt in so liquider Weise unter die drei genannten Arten
der verbotenen Mitwirkung an der Veranstaltung von Wetten auf FuBBballkimpfe, da
sich dariiber weitere Ausfithrungen eriibrigen.

Die genannten Tatigkeiten sind nicht etwa nur als Teilnahme im Sinne der Art.24
und 25 StGB strafbar, sondern sie sind als selbstindige Deliktstatbestinde unter Strafe
gestellt.

d) Dariiber hinaus muf3 aber angenommen werden, der GebiiB3te erfiille den gesetz-
lichen Tatbestand auch in genereller und direkter Weise im Sinne eines eigenen Unter-
nehmens. Seine Tatigkeit stellt selber einen gewerbsmiBigen Betrieb eines Wettunter-
nehmens im Sinne der genannten Bestimmung, ein verbotenes Wettunternehmen dar.
Es erfiillt alle Merkmale der Tatigkeit, die das Gesetz als Betrieb eines Wettunterneh-
mens untersagen und unter Strafe stellen wollte.

Dabei ist zundchst darauf hinzuweisen, daf3 der GebiiB3te nicht wegen einer unerlaub-
ten Lotterie im engeren Sinne gebui3t worden ist (vgl. Botschaft S.352). Die Voraus-
setzungen einer Lotterie brauchen bei der Veranstaltung von Wetten auf FuBlballkimpfe
im Sinne von Art. 33 nicht in allen Teilen erfiillt zu sein, da das Gesetz den lotteriezhn-
lichen Tatbestand der Wetten — das Wort ist, wie Stihelin, Das Bundesgesetz betr. die
Lotterien und die gewerbsmaBigen Wetten als Strafgesetz, 1923, S.84, richtig bemerkt,
irrefuhrend, da nicht schlechthin auf den gemeingebriuchlichen Begriff des Wettens ab-
gestellt wird — selbstandig geregelt hat, so dal3 nur der dort umschriebene Tatbestand
malgebend ist. Indessen sind alle Merkmale der vom Gesetz verbotenen Gliicksspiele
erfillt (vgl. Praxis B.Ger. 49 1960 S.23ff.,, ZR 32 Nr.89, ZR 63 Nr.137, STAHELIN
S.84fT.).

Der Gebiifite verlangt von den Teilnehmern einen Einsatz, und zwar nicht nur den-
jenigen, den er der Sport-Toto-Gesellschaft abzuliefern hat. Mit dem zusatzlichen Ein-
satz verkauft er seine Idee und die damit angebotenen zusitzlichen Gliicksaussichten.
Er verspricht den Teilnehmern einen vermoégensméfBigen Gewinn, und zwar tber die
gewohnliche Chance hinaus noch eine zusitzliche. Der Angeklagte handelt auch plan-
maiBig, sein Betrieb ist organisiert; er wirbt nach einer einheitlichen Verkaufsidee, nach
einem System, nach einer eigenen Unternehmenskonzeption. Diese Chance ist ferner
mindestens zu einem groflen Teil vom Zufall, vom Gliick abhingig. Das gilt nicht nur
fiir die Hauptchance, die er den Teilnehmern vermittelt, wie es bei allen anderen Teil-
nehmern zutrifft, sondern auch fiir die zusitzliche Gewinnchance, die er den Teil-
nehmern sehr eindringlich anbietet. Was STAHELIN diesbeziiglich tiber das Pferde-
rennen ausfithrt, gilt mutatis mutandis auch hier (vgl. S.86; vgl. zum Begriff des Zufalls
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auch z.B. BGE 69 I 284). Es bleibt zum groBen Teil immer ein Erraten auf gut Gliick.
Das setzt der Gesetzgeber {ibrigens bei Wettbewerben iiber den Ausgang von Fuf3ball-
kimpfen von Gesetzes wegen voraus. Was der Gebiiite betreibt, ist ferner auch eine
Veranstaltung, genauer: er niitzt die Veranstaltung der Sport-Toto-Gesellschaft einfach
aus, er profitiert von derselben, was sein Verhalten nicht besser macht. Er ist selber ein
Unternehmer auf Gliicksspiele, wobel er sein Unternehmen einfach dem schon be-
stehenden und behérdlich bewilligten schmarotzerisch aufpropft.

Wie bereits erwéhnt, ist auch GewerbsmaBigkeit gegeben. In negativer Hinsicht fehlt
es an der Bewilligung, denn es ist ein TrugschluB, wenn der Angeklagte glaubt, die der
Sport-Toto-Gesellschaft erteilte Bewilligung gelte gewissermaBen auch fiir ihn, indem
er sich einfach dieser Gesellschaft <anhédnge>. Das leuchtet schon deshalb ein, weil ihm
nach dem Gesetz und nach der Praxis die Bewilligung gar nicht erteilt werden kénnte,
da er kein gemeinniitziges Unternehmen ist und nicht¢ der Unterhaltung oder der
Geselligkeit dient. Der Gesetzgeber will Lotterien und #hnliche Spiele grundsitzlich
verbieten, weil er sie als volkswirtschaftlich und moralisch gefiahrlich oder jedenfalls als
unerwiinscht betrachtet (Botschaft S.343, Pra 49 S.27, BGE 62 I 49). Solche Erwerbs-
unternehmen, die darauf aufbauen, daB8 das Publikum gegen einen Einsatz einen allein
oder wesentlich vom Gliick abhingigen Vorteil erhofft, werden von der Rechtsordnung,
auch wenn nicht alle verboten sind, verpént (vgl. auch 513 OR). Sie erhalten nach dieser
Rechtsordnung die nétige SittengeméBheit nur dann, wenn sie allein der Geselligkeit
oder einem guten Zwecke dienen, wihrend sie verpont bleiben, wo immer daraus ein
Gewerbe gemacht wird. Ausgerechnet das macht aber der Gebii3te. Hier kommt noch
dazu, daB3 der GebiiBte fiir diese volkswirtschaftlich und moralisch anfechtbaren Rechts-
geschifte intensiv wirbt und (in nicht iiber alle Zweifel erhabener Weise) animiert (vgl.
dazu Pra 49 S.28). Bemerkt sei noch, daf3 bei solchen Gewerben die Gefahr unlauterer
Machenschaften besteht, so daf3 die Bewilligung auch die Erméglichung der Kontrollen
bezweckt (Botschaft S. 346).

Ob es sich bei der Titigkeit des Gebiifliten um ein «Buchmachergewerbe> handle,
deren Bekampfung mit dem Gesetze vor allem beabsichtigt war, ist unerheblich. Es
kommt einzig und allein darauf an, ob der gesetzliche Tatbestand erfiillt sei, was nach
dem Gesagten nicht zweifelhaft sein kann.

3. Da die Tétigkeit des Gebiilten schon nach dem erwahnten Bundesgesetz untersagt
ist, kann die Frage offen bleiben, ob sie auch die Bestimmungen der kantonalen Ver-
ordnung vom 18. Juni 1932 (GS 2/77) verletze.

4. Der Einwand des Gebiiten, andere iibten dieselbe Tétigkeit unbehelligt aus, hilft
ihm nicht. Diese sind iibrigens ebenfalls verzeigt.

Fragen kénnte man sich dagegen, ob ein Rechtsirrtum vorliege. Auch dies ist indessen
zu verneinen; einmal aus dem Umstande, daB3 der Gebii3te Verbindung mit der Sport-
Toto-Gesellschaft aufnehmen wollte. Wenn sie ihm keine Antwort gab, so durfte er
daraus nicht schlieBen, die Titigkeit sei legal. Es muBte ihm auch als Laien klar sein,
daB3 die Sport-Toto-Gesellschaft nicht zustandig sei, iiber eine solche Bewilligung oder
Zulassigkeit zu befinden, und aus ihrem langen Schweigen konnte er schon deshalb
nichts zu seinen Gunsten ableiten, weil er genau wullte, daB seine Tétigkeit ihr, vom
einen Gesichtspunkte aus, erwiinscht sein konnte, da er praktisch auch fiir sie Propa-
ganda machte. Es kommt noch dazu, da der Gebii3te seine Tatigkeit auch nach der
Verzeigung bewul3t weiterfiihrte, also zu einer Zeit, als er erst recht nicht mehr gut-
gliubig sein konnte. Immerhin sind die geltend gemachten Umstinde bei der Be-
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urteilung des Mafes der Schuld zu beriicksichtigen. Indessen wire die BuBe von Fr. 150.—
zu gering, wenn nicht dieser Minderungsgrund bestiinde.

5. Unhaltbar ist auf jeden Fall die These des GebiiBlten, seine Tatigkeit sei als ge-
wéhnliche und erlaubte Teilnahme am Sport-Toto zu qualifizieren. Sie geht weit iiber
die Sport-Toto-Teilnahme des Einzelnen aus dem Publikum hinaus und stellt auch etwas
grundsidtzlich anderes dar.»

LG Art. 38

Verhdltnis der Straf bestimmungen des kantonalen Loiteriegesetzes (Aargau ) zum
Bundesrecht.

Rapport du droit fédéral avec les dispositions pénales de la loi cantonale sur les
loteries (Argovie).

AGVE 1972, 135 und RStrS 1974 ITI Nr.670 S. 70, Urteil der I. Straf-
kammer der Obergerichts des Kantons Aargau vom 16. Juni 1972 i.S.
H.K.

Y. Urheberrecht

URG Art. 1 Abs.2, 7 und 8

Unter welchen Voraussetzungen ist eine Baute als Werk der Baukunst und ein Plan
als bildliche Darstellung technischer Natur des urheberrechtlichen Schutzes wiir-
dig?

Nur natiirliche Personen kinnen Urheber im Sinne von Art.7 URG sein.

Der Arbert- oder Aufiraggeber kann origindr kern Urheberrecht erwerben, vielmehr
bedarf es hierzu einer Zesston.

Verhilinis des Urheberrechisschutzes zum Muster- und Madellschutz

Verkdltnis des Urheberrechisschuizes zum wettbewerbsrechtlichen Schutz.

Conditions auxquelles une construction, comme @uvre architecturale, et un plan, en
tant que représentation figurative de nature technique, peuvent éire proiégées par la
LDA.

Seules des personnes physiques peuvent étre auteurs au sens de Uarticle 7 LDA.
L’employeur ou le mandant ne peut pas étre titulaire originaire du droit d’auteur;
une cession est nécessaire.

Rapport entre la protection de la LDA et celle de la LDMI.

Rapport entre la protection de la LD A et celle de la LCD.
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Urteil der 1. Zivilabteilung des Obergerichts des Kantons Aargau vom
6. Mai 1974 1. S. Baugenossenschaft W. gegen E. A. (mitgeteilt von Dr.
GoBweiler, Gerichtsschreiber beim Obergericht des Kantons Aargau).

Sachverhalt

A. Am 31. Mirz 1969 schlossen die Parteien einen Vertrag, wonach der
Beklagte die Klidgerin mit dem Erstellen eines Norm-Hauses Typ GH-2
(Einfamilien-Parterrehaus) auf der Parzelle 2278 in B. beauftragte. Der
Pauschalpreis betrug Fr.108000.—. Die Parzelle kaufte der Beklagte mit
Vertrag vom 4. September 1969 von einem Eigentiimer, welcher der Kl4-
gerin nahesteht.

Im Jahre 1970 erstellte der Beklagte auf der Parzelle 1429 in S. ein
Einfamilien-Parterrehaus, das er weiterverkaufte. Er verwendete dabei
den Grund- und AufriBplan des Normhauses GH-2 der Kldgerin, der ihm
mit cinem Vertrag vom 31. Mirz 1969 iibergeben worden war. Ireilich
weist das Haus in S. folgende Anderungen auf:

1. auf der Siidseite des Hausesin S. erscheint, anders als beim Normhaus
GH-2, kein Hochparterre;

2. das Haus in S. weist in Ubereinstimmung mit dem Haus in B., aber
zum Unterschied vom Normhaus HG-2, ein gréBeres Wohnzimmerfen-
ster auf;

3. beim Haus in S. fehlen im Gegensatz zum Normhaus GH-2 die Tiire
vom Wohnzimmer zum Balkon, ein Fenster des Kinderzimmers sowie die
Balkonabschrankung;

4. das Haus in S. hat wie das Haus in B. ein groBeres Fenster auf der
Westseite des Erdgeschosses als das Normhaus GH-2;

5. das Haus in S. weist auf der Westseite ein Blumenfenster auf, das beim
Normhaus GH-2 fehlt, aber gemidl Katalog zu einem Aufpreis von
Fr.1000.—- erhiltlich ist;

6. auf der Ostseite hat das Elternzimmer des Hauses in S. in Uberein-
stimmung mit dem Haus in B. und im Gegensatz zum Normhaus GH-2
kein Fenster;

7. das KellergeschoB des Hauses in S. weist im Innern einen andern
Grundrif3 auf als beim Normhaus GH-2.

B. Mit Klage vom 24. April 1973 stellte die Kldgerin das Begehren, der
Beklagte sei zu verurteilen, ihr Fr.9906.— nebst Zins zu 5 % seit 28. August
1970 zu bezahlen, richterliches Ermessen vorbehalten.
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Zur Begrindung wird in den Rechtsschriften ausgefiihrt, der Beklagte
habe nie von der Kligerin die Zustimmung zur Verwendung der Pliane
fir weitere Bauten erhalten. Eine solche Weiterverwendung miisse auch
nicht etwa ausdricklich verboten werden. Die grofle Verbreitung des ge-
schitzten Gutes dndere hieran nichts. Architektonisches Gemeingut kdnne
durch widerrechtliche Verwendung der Pline, auch wenn diese noch
anderwirts vorkommen sollten, nicht geschaffen werden. Die ebenerdige
Anordnung des Wohngeschosses in S. sei cine unbedeutende und lediglich
durch das abschiissige Gelinde bedingte Anderung. Das Wohnzimmer-
fenster sei sklavisch jenem vom Haus in B. nachgemacht. Die Balkonnische
entspreche dem Plan des Normhauses genau, nur habe der Beklagte in S.
anstelle der Tiire zum Balkon ein Fenster errichtet, und die Balkonab-
schrankung sei wegen der Hanglage in S. nicht notwendig gewesen. Das
groBerc Fenster auf der Westseite des Erdgeschosses in S. entspreche genau
der Losung beim Haus in B, welche auf Wunsch des Beklagten von der
Kl4gerin entworfen worden sei. Entsprechendes gelte fiir das Fenster im
Elternzimmer auf der Ostseite. Mit Bezug auf den Keller erweise sich die
Originalitit der Idee der Kligerin gerade darin, daf3 der Grundrif3 dem
Geldnde angepafit werden konne; die Kernstiicke des Untergeschosses
seiecn beim Normalhaus und bei der Kopie des Beklagten gleich. Das
gleiche Zimmereiunternehmen, welches seinerzeit am Haus in B. gear-
beitet habe, sei nun vom Beklagten auch fiir das Haus in S. eingesetzt
worden, und es seien somit die von der Klagerin stammenden Dachstuhl-
plane sowie die Holzlisten verwendet worden. Der Beklagte habe durch
sein Verhalten das Urheberrecht der Kldgerin verletzt und auch unlautern
Wettbewerb begangen. Unerheblich sei dabei, wenn er allenfalls die Aus-
fiihrungsplane nochmals gezeichnet habe. Er schulde das iibliche Archi-
tektenhonorar, welches sich nach der SIA-Ordnung 102 berechne ... (Es
folgen Ausfithrungen zur Hohe dieses Honorars)... Der Beklagte habe
sich eben die Kosten des Architekten in diesem Umfang gespart. Der
Beklagte verkaufe aber auch sonst etwa zwei Hiuser pro Jahr mit Gewinn
und profitiere dabei von der umfangreichen Werbung der Klidgerin. Der
Erwerber des Hauses in S. hitte wohl das Haus bei der Kligerin bestellt.
Unter diesem Titel erscheine es gerechtfertigt, dafl der Beklagte der Klige-
rin noch einen Betrag von Fr. 3000.— bezahle.

C. Der Beklagte beantragt die Abweisung der Klage. Zur Begriindung
fithrt er aus, weder im Bauvertrag vom 31. Mérz 1969 noch im Landkauf-
vertrag vom 4. September 1969 sei eine Bestimmung vorhanden, welche
dem Beklagten verbiete, die erhaltenen Normpliane 1:100 fiir das Norm-
haus GH-2 weiter zu verwenden. Auch auf den Plinen und den Prospekten
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der Kldgerin fehle cine entsprechende Klausel, und die SIA-Ordnung
bilde ecbenfalls keinen Vertragsbestandteil. Die Prospekte mit den Grund-
und Aufrilplinen konnten von jedermann bezogen werden. Hauser der
vorliegenden Art gehorten ldngstens zum architektonischen Gemeingut
und wiirden von vielen Bauunternehmern erstellt. Den Baupldnen der
Kldgerin gehe der Charakter des Werks der Baukunst ab, es liege keine
schopferische originelle Leistung vor. Es gehe nicht an, jede unbedeutende
Kombination von bekannten Formen und Gestaltungsmaglichkeiten als
Werk der Baukunst zu schiitzen. Wire es anders, so miifite man auch dem
Beklagten eine eigenstindige Leistung zubilligen, weil sich das Haus in S.
in mehreren nicht unwesentlichen Punkten vom Typenhaus der Kldgerin
unterscheide. Zwecks Anpassung an das Geldnde sei das WohngeschoB3
in S. ebenerdig gestaltet worden. Das grofere Wohnzimmerfenster sei
schon in B. auf Verlangen des Beklagten erstellt worden. Die Anderungen
im Bereich der Balkonnische und das Fehlen einer Balkonabschrankung
fielen in die Augen. Das zusitzliche Blumenfenster und das Weglassen
eines Fensters im Elternzimmer gehe einzig auf Gedanken des Beklagten
zuriick. Den Kellergrundri} des Hauses S. habe der Beklagte selbstandig
ausgearbeitet. Die Raumeinheiten des Kellergeschosses beim Haus GH-2
seien nicht so beschaffen, daf3 sie einfach nach Baukastensystem anders
zusammengesetzt werden konnten. Eine originelle eigene Erfindung der
Klédgerin liege nicht vor, vielmehr beruhe der Kellergrundri3 auf lingst
und allgemein bekannten Konstruktionsprinzipien. Die Zimmereiarbei-
ten seien in B. und S. nicht vom gleichen Unternehmen ausgefiihrt wor-
den, und Unterlagen der Kldgerin seien fiir die Errichtung des Dachstuhls
in S. nicht zur Verfligung gestanden. Wohl habe der Beklagte in S. die
gleiche Raumeinteilung wie beim Haus GH-2 gewihlt, aber es handle
sich auch hier nicht um eine originelle schopferische Leistung der Klige-
rin, sondern um etwas, das bei Hausern dieser Art und GréBe allgemein
bekannt sei. Von einer sklavischen Nachahmung kénne zudem nicht ge-
sprochen werden. Das Haus in S. weise dullerlich und im Innenraum
nicht unerhebliche Unterschiede auf. Hauser wic diejenigen des Typs
GH-2 seien anspruchslose Zweckbauten ohne besondere dsthetische An-
forderungen und wiirden in der Umgebung auch von andern Unterneh-
mern erstellt ... (Es folgen Ausfithrung zur Hohe der verlangten Archi-
tektenhonorare, bzw. zur Frage der Verjahrung einer Schadenersatzfor-
derung aus Urheberrecht.)

Erwdgungen:

1. GemiB3 Art.]1 Abs.1] URG (= Bundesgesetz betreflend das Urheberrecht an
Werken der Literatur und Kunst) genieBen den urheberrechtlichen Schutz «die Werke
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der Literatur und Kunst». Dieser Ausdruck umfal3t gemil3 Abs.2 der zitierten Be-
stimmung :

«Literarische Werke, die Werke der schonen Literatur, wissenschaftliche Werke,
geographische, topographische und sonstige bildliche Darstellungen wissenschaftlicher
oder technischer Natur, einschlieBlich plastischer Darstellungen wissenschaftlicher
Natur, choreographische Werke und Pantomimen, kinematographisch oder durch ein
verwandtes Verfahren festgehaltene, eine eigenartige Schépfung darstellende Hand-
lungen;

musikalische Werke;

Werke der bildenden Kiinste, die Werke der zeichnenden Kunst, der Malerei, der
Bildhauerei, der Baukunst, der Holzschneidekunst, des Stiches, der Lithographie und
der angewandten Kunst.»

Im Bereich der Architektur stellt sich nach dieser Bestimmung das Problem des ur-
heberrechtlichen Schutzes unter zwei Gesichtspunkten: einmal kénnen die Pline ur-
heberrechtlich geschiitzt sein, insofern sie zu den bildlichen Darstellungen technischer
Natur im Sinne der angefithrten Vorschrift gehéren; zum andern kann die errichtete
Baute ein Werk der Baukunst im Sinne des dritten Abschnitts der Vorschrift sein. In
beiden Richtungen kénnen sich verschiedene rechtliche Konsequenzen ergeben, insofern
die Plane als bildliche Darstellungen zu den literarischen Werken zihlen, fir welche
einige besondere Bestimmungen gelten (Art.25, 26 und 27 Abs. ] URG), und insofern
anderseits fiir die Bauten als Werke der bildenden Kunst ebenfalls Sonderbestimmungen
(Art.29, 30, 33, 33bs URG) bestehen. Vor allem aber zeigt sich die Duplizitit der
Schutzobjekte darin, daB hdufig nur das eine oder andere im Spiele steht: so geht es nur
um das Urheberrecht am Bau, wenn dieser ohne Pline auf Grund von Nachmessungen
kopiert wird, oder es geht nur um die Pline, wenn diese vervielfdltigt oder publiziert
werden und der Bau selber urheberrechtlich nicht geschiitzt ist. — Im iibrigen weisen
auch die Pline selber die dargelegte urheberrechtliche Doppelnatur auf: sie stellen
einerseits literarische Werke dar, anderseits aber zweidimensionale Entwiirfe fir Werke
der Baukunst, was sich etwa dahin auswirkt, dal3 «derjenige, der den Bau ausfithren
will, ... nur das kiinstlerische Urheberrecht am Plan erwerben» mul}, «nicht dagegen
das literarische, dessen er lediglich zur Vervielfaltigung des Planes bedirfte» (Lurz,
Der urheberrechtliche Schutz von architektonischen Plinen und Entwiirfen zu Bau-
werken, SJZ 1965, S.318; ferner derselbe in: Die Schranken des Urheberrechts nach
schweizerischem Recht, Ziirich 1964, S.58f.; KumMMeER, Das urheberrechtlich schiitz-
bare Werk, Bern 1968, S.122-128, S.1341.; teilweise anders TROLLER, Immaterialgiiter-
recht, Bd.II, S.492ff. und besonders S.493 N.169; derselbe in: Das Urheberrecht an
Werken der Architektur, ZbJV 1945 S.3711I. und 396).

Die entscheidende Frage ist nun aber, unter welchen Voraussetzungen eine Baute als
Werk der Baukunst und ein Plan als bildliche Darstellung technischer Natur des ur-
heberrechtlichen Schutzes wiirdig sind. Im Vordergrund steht die Frage bei den Bauten,
weil deren urheberrechtlicher Schutz nach der angefiithrten MafBigabe auch den Schutz
der Pline impliziert. Das Bundesgericht hat in BGE 56 II 417f. dartber ausgefiihrt:

«Ein Bauwerk soll stets Nutzwerk und Kunstwerk zugleich sein; ob bald mehr der
Nutzwert, bald mehr der Kunstwert, d.h. die Befriedigung des Geschmackes, iiber-
wiegt, verschlagt nichts. Die Werke der Baukunst sind nach beiden Richtungen, der
ZweckmaBigkeitsbestimmung und der Befriedigung des Geschmackes, der sog. dstheti-
schen Bestimmung, nach geschiitzt, sofern und soweit der Plan und die Ausfithrung als
AusfluB} einer geistigen Idee, eines Urhebergedankens erscheinen. In bewulitem Gegen-
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satz zum fritheren Rechtszustand soll nun nicht das damals allein als <kiinstlerisch> be-
trachtete Ornamentale oder das dsthetische Ornamentale geschiitzt sein, sondern die der
Baukunst als Hauptaufgabe obliegende Raumgestaltung als solche nach ihrer sachlichen
und nach ihrer dsthetischen Seite. Nur soweit ein Bauwerk und die ihm unterliegenden
Pliane lediglich handwerksmaBige Arbeit ohne originellen Nutz- und Geschmackswert
darstellen, kénnen sie, weil nicht Werke der Baukunst und weil der Idee des Urheber-
rechts nicht entsprechend, dem Schutz nicht unterstellt sein. Ebenso kann natiirlich die
sklavische Wiedergabe von schon Bekanntem nicht als ein urheberrechtlich geschiitztes
Werk der Baukunst angesehen werden.»

Ahnlich fithrt BGE 58 IT 298f. aus, die Werke der Architektur seien im Hinblick so-
wohl auf ihren Nutzwert wie auch auf ihre kiinstlerischen Qualititen — wobel aber
anders als unter dem fritheren URG kein «caractére artistique spécial» verlangt wird:
«1l suffit qu’ils constituent des ceuvres d’art» — geschiitzt, sofern die Pline und deren
Ausfithrung auf eine «idée créatrice» zuriickzufithren seien. Das URG gewihrleiste das
Urheberrecht fiir das, was das Wesen der Architektur ausmache: die Verteilung von
Baumassen im Raum unter materiellem und &sthetischem Gesichtspunkt. Nicht ge-
schiitzt seien Bauten und Pline, wenn sie «le produit d’une activité exclusivement
manuelle, sans valeur originale ni idée créatrice» seien. — Enger fat KumMER das ur-
heberrechtlich spezifische Merkmal von Bauten. Ausgehend davon, da3 unter Aus-
schluB3 von dsthetischen Werturteilen oder Gesichtspunkten der Originalitat und dgl.
entscheidend auf das Individuelle und damit auf das statistisch Einmalige eines Werkes
abzustellen sei (KummMer, a.a.0., S.30ff.) und dafB} {iberdies der bloBe Vollzug von
(technischen) Anweisungen und das bloB Zweckgebundene ausscheide (S.52ff. und
S.70ff.), erklért er, das, was die Architekten hervorbrichten, sei «iiber weite Teile er-
starrte Kollision zwischen Individualitit, Anweisung und Zweckbedingtheit»; jedes
Haus als Raumkérper lehne sich an iiberlieferte Rezepte an, sei auf eine bestimmte
Funktion angelegt und insofern zweckbedingt; aber daneben 6fine sich dem Architekten
meist ein Spielraum freier Gestaltungsméglichkeiten, «bald eng begrenzt durch den
Zweck des Hauses, ... bald offenes Feld fiir jede Phantasie wie etwa im modernen
Kirchenbau, mitunter aber auch vollig verkiimmert, wofiir die sich mit dem baulichen
«Existenzminimum) begniigenden billigsten Einfamilienhduser zeugen». Und nur was
der Architekt im Rahmen dieses Spielraumes frei und «einmalig» gestalte, was erlaube,
einen Baukérper zu identifizieren, was an ihm unverwechselbar sei mit jedem bestehen-
den Haus, aber auch mit jedem Haus, das ein anderer Architekt bei gleichem Auftrag an
diese gleiche Stelle gebaut hitte, «nur das ist das urheberrechtlich Individuelle und
Geschiitzte». Im allgemeinen als nicht urheberrechtlich geschiitzt betrachtet KuMMER
die Raumeinteilung im Innern, also den Grundrif3, weil er weitgehend zweckgebunden
sei (a.a.0., S.134f.). Im AusschluB3 des Zweckgebundenen bei Bauten, also in der Nicht-
beriicksichtigung des Gebrauchswerts, liegt denn auch der Hauptunterschied gegeniiber
den Ausfithrungen der erwihnten Bundesgerichtsentscheide (vgl. dazu die Kritik
KuMMERs, a.a.0., S. 136). Originalitiat des Bauwerkes verlangt TROLLER, der im iibrigen
die Zweckgebundenheit insofern vom Schutz ausschliefit, als es sich um «die Raum-
disposition der Bewegung von Menschen und Sachen» handelt, welche «den vorzu-
nehmenden Handlungen, den unterzubringenden und zu verwendenden Objekten un-~
mittelbar angepaBt ist» und welche somit «von der funktionell-technischen Idee her ge-
staltet ist» (Immaterialgiiterrecht Bd.I S.492ff.).

Fiir den Plan allein, also ohne Riicksicht auf das Dargestellte, kommt es wie bei tech-
nischen Zeichnungen oder kartographischen Darstellungen und dgl. darauf an, ob die
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Darstellungsform «die (Handschrift> des Zeichners, das Individuelle» zum Ausdruck
bringt (KUMMER, a.a.0., S.124). Freilich sind hier der Individualitdt durch das Darzu-
stellende enge Grenzen gesetzt. «Der Spielraum im Darstellen» ist hier «nicht so
spektakular wie dort, wo ein Dutzend Maler das gleiche Modell abzeichnen ... Aber
das ist nicht entscheidend, ob um Zentimeter oder Millimeter variiert wird, sondern ob
auch im <Millimeterbereich> beliebige Variationen méglich und anzutreffen sind»
(KuMMER, a.a.0.). Lutz in SJZ 1965 S.318 verlangt im Hinblick auf die Darstellungs-
form der architektonischen Pline «das notwendige Minimum persénlicher Pragung»;
TroLLER verlangt auch hier die Originalitiat und hilt sie nur ausnahmsweise als ge-
geben (Immaterialgiiterrecht Bd.I S.418ff., SJZ 1964 S.3691l.; vgl. ferner BGE 59 11
401fl. betr. Stadtplan Ziirich, und dazu kritische Bemerkungen bei TROLLER, Im-
materialgiiterrecht S.419f. und SJZ 1964 S.372).

2. Im vorliegenden Fall handelt es sich offensichtlich nur um das Urheberrecht mit
Bezug auf die Baute. Dem Beklagten haben nach den Akten und, wie die Kldgerin vor
Obergericht beim Augenschein anerkannt hat, nur die Pldne 1:100, bzw. 1:50, welche
fiir die Baueingabe benétigt wurden, zur Verfiijgung gestanden, und ihnen kommt ur-
heberrechtliche Bedeutung allein insofern zu, als sie Vorstufen zur Verwirklichung der
beanstandeten Baute in S. sind. Dagegen ist von einer Publikation oder von einer Ver-
vielfaltigung der Pline, die unabhéngig von bestimmten Bauprojekten wiren, nicht die
Rede. Nur in dieser Richtung kénnte das literarische Urheberrecht an den Plinen be-
deutsam sein. Die Frage, ob die Pline jenen Grad individueller Gestaltung aufweisen,
daf sie als literarische Werke im Sinne des Art. 1 Abs.2 Abschnitt 1 URG erscheinen,
braucht daher nicht erortert zu werden.

Mit Bezug auf den urheberrechtlichen Charakter der Baute stellt das Bundesgericht
entscheidend auf die Auffassung der Experten ab, und zwar nicht nur bei der Tatfrage,
ob ein Bauwerk von bereits bestehenden Bauten abweiche, sondern auch bei der Rechts-
frage, «ob in den festgestellten Abweichungen eine ein Urheberrecht begriindende Neu-
schopfung ... zu erblicken sei» (BGE 56 II 418f.; BGE 58 11 29911.). Im vorliegenden
Fall erschien jedoch die Durchfithrung einer Expertise nicht als notwendig. Schon fur
den Laien ist auf Grund der Pline in Klagebeilage 1 und des Prospektes in Duplik-
beilage 1 offenbar, daf3 von einer urheberrechtlich relevanten Individualitdt des Haus-
typs GH-2 doch wohl nicht gesprochen werden kann. Und dieser Eindruck hat sich
beim Augenschein bestétigt. Urheberrechtlich relevante Individualitit liegt selbstver-
standlich nicht bei jeder noch so unbedeutenden technischen Besonderheit vor, z. B. weil
die Fenster oder der Hauseingang MaBe oder eine Lage wie bei keinem andern Haus
aufweisen oder weil das Walmdach nach seinen Winkelmafen keinem andern Walm-
dach entspricht. «Die urheberrechtliche Individualitét ... will ... nicht danach beurteilt
sein, ob jeder Einzelteil fiir sich individuell sei, sondern zu fragen ist vielmehr, ob diese
zu einem festen Ganzen zusammengebauten Einzelteile in ihrer Gesamtheit Individuali-
tat erreichen (KuMMER, a.a.0., S.43, der das Gesagte anhand von drei Kafka-Sitzen
sehr anschaulich dartut). Nur wenn der Bau als Ganzes eine solche Individualitit zeigt,
daf3 dahinter eine «idée créatrice», wie sie das Bundesgericht erwihnt, sichtbar wird,
stellt sich die urheberrechtliche Relevanz ein. Sie fehlt beim vorliegenden Haustyp auch
dann, wenn mit dem Bundesgericht nicht nur der Kunstwert, sondern auch der Nutz-
wert und die ZweckmaBigkeit der baulichen Gestaltung in die Betrachtung einbezogen
wird. Denn es ist nicht einzusehen, inwiefern der vorliegende Grundrif3 und die dufBere
Baugestaltung mehr sein sollen als zweckmaflig, inwiefern sie itber das praktisch Er-
forderliche und das Preiswiirdige hinausgehend etwas zum Ausdruck bringen wiirden,
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das als individuell angesprochen werden kénnte. Fiir den Haustyp GH-2 liegt solche
Individualitit ebenso wenig vor wie fiir die andern Typen der Kligerin oder fiir die
Typen der in den Prospekten in Duplikbeilagen 2 und 3 beschriebenen Normhiuser der
Konkurrenz. Vor allem der Vergleich des Haustyps GH-2 der Kligerin mit dem Haus-
typ A der Firma Belag zeigt, dal3 es — und zwar sowohl nach dem &duf3eren Aussehen
wie auch nach der innern Raumaufteilung ~ an der urheberrechtlich relevanten
Individualitdt mangelt. Gewil3 ist dieser Haustyp noch weit entfernt von einer Markt-
halle oder einer Turbine, fiir welche urheberrechtlicher Schutz auler Betracht steht
(KummMeRr, a.a.0., S.123); aber er bewegt sich doch in jenem Bereich baulichen
Existenzminimums, in welchem die freie Gestaltungsmoglichkeit «vollig verkiimmert»
(KumMER S.134) erscheint. Dazu kommt, daf3 der fragliche Haustyp bereits weit ver-
breitet ist. Abgesehen davon, daf3 die Kldgerin schon mehrere hundert solche Hauser hat
bauen lassen, sind solche, was gerichtsnotorisch ist, auch von andern Unternchmen er-
stellt worden.

Dal3 dem vorliegenden Bautyp der urheberrechtliche Schutz zu versagen ist, er-
scheint auch vom Ergebnis her angemessen. Wiirde es sich ndmlich um ein urheber-
rechtlich geschiitztes Werk handeln, so wire der Bau fiir die Schutzdauer von 50 Jahren
monopolisiert, was sich kaum rechtfertigen 143t. Zudem trite im vorliegenden Fall eine
weitere Schwierigkeit hinzu: gemal Art.7 f URG koénnen grundsétzlich nur natiirliche
Personen Urheber sein. Der oder die « Urheber» sind aber hier véllig unbekannt (vgl.
hiezu TroLLER, SJZ 1964 S.374 Ziff.1V). Der Haustyp GH-2 der Klédgerin ist, wie sie
vor Obergericht ausfiihrte, von einem ihrer Architektenteams geplant worden, und
«hernach kamen die erstellten Pline in den Normbau». Der Arbeit- oder Auftraggeber
kann aber originir kein Urheberrecht erwerben, vielmehr bedarf es hiezu einer Zession
(TrOLLER, Immaterialgiiterrecht Bd. IT S.814f.), woriiber im vorliegenden Fall jegliche
Anhaltspunkte fehlen. Es wire also zum vornherein fraglich, ob der Kligerin iiber-
haupt die Aktivlegitimation fur die Geltendmachung einer Urheberrechtsverletzung
zukime,

3. Nicht zu priifen ist die Frage, ob die Klidgerin den Muster- und Modellschutz ge-
mal Art.24ff. MMG (= Bundesgesetz betreffend die gewerblichen Muster und Mo-
delle) anrufen kénne. Denn die formelle Voraussetzung der Hinterlegung eines Modells
(Art.5 MMG) fehlt offensichtlich.

Es ist aber darauf hinzuweisen, daB gerade fiir den gewerblichen Normhausbau, der
architektonische Konfektion darstellt, der Muster- und Modellschutz ungleich naher
liegt als der Urheberrechtsschutz. Die Anforderungen an die Originalitat sind hier
geringer (vgl. TROLLER, Immaterialgiiterrecht Bd.I S.529; BGE 90 IT 260f. mit Ver-
weisungen), und anderseits weisen die Pline die fiir den Muster- und Modellschutz
typische Zweckbestimmung auf, dalB3 sie als Vorbild fir die Herstellung des Gegen-
standes, d.h. der Baute, dienen (niheres hiezu bei TROLLER, a.a.O., 8.517f.). Es ver-
hilt sich hier nicht anders als etwa bei einem in mehreren Exemplaren herzustellenden
Mobelstiick (hiezu BGE 68 II 53 f. mit eingehenden und grundsitzlichen Erwiagungen
zum Verhiltnis Muster-Modell-Schutz und Urheberrechtsschutz) oder einem EB-
besteck (BGE 75 11 3551%.).

4. a) SchlieBlich stellt sich die Frage, ob das Verhalten des Beklagten den Tatbestand
des unlautern Wettbewerbs erfiillt. Da der Beklagte das Haus der Klagerin nicht nur fir
sich selber mehrmals erstellte, sondern vielmehr auf Spekulation und somit zum Weiter-
verkauf baute, liegt wohl ein Wetthewerbsverhéltnis im Sinne des UWG vor (von
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Buren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz N.40ff. vor Art. 1 UWG [= Bundesgesetz
iiber den unlautern Wettbewerb]).

Im Hinblick auf die materielle Rechtslage ist davon auszugehen, daf3 die Sonderrechte
des URG und des MMG die einschldgigen Immaterialgiiterrechte abschlieBend regeln.
Es gilt daher, «daB die nicht urheber- oder musterrechtlich geschiitzte geistig-dstheti-
sche Leistung nicht geschiitzt ist, auch nicht wettbewerbsrechtlich» (von BUren, a.a.O.,
N.79 vor Art.1 UWG). Analog wie gegeniiber dem Patentrecht gibt es aber hievon
Abweichungen. Sie fallen unter den Rechtskomplex der sklavischen Nachahmung, der
auch bei der vorliegenden Frage allein von wettbewerbsrechtlicher Bedeutung ist.

b) Als sklavische Nachahmung wird «das Inverkehrbringen einer Ware, die in ihrer
duBeren Erscheinungsform eine millimetergetreue oder wenigstens verwechselbare
Nachahmung einer bereits sich auf dem Markt befindenden Ware darstellt», betrachtet,
«wobei unterstellt wird, dafl die Nachahmung keine gewerblichen Sonderrechte ver-
letzt» (ZinLMaNN, Gedanken zum Schutz vor sklavischer Nachahmung, SJZ 1969.353
mit Hinweis auf inhaltlich gleiche Definitionen anderer Autoren). Dabei steht nun aber
nach dem eingangs festgehaltenen Ausgangspunkt fest, daf3 solche Nachahmung von
sonderrechtlich nicht geschiitzten Leistungen anderer im allgemeinen zulassig ist. Insbe-
sondere bietet das UWG keine Rechtsgrundlage fiir einen Leistungsschutz in dem Sinne,
daf3 es verboten wire, die durch das PatG (= Bundesgesetz betreffend die Erfindungs-
patente), das URG oder MMG nicht erfal3te fremde geistige Leistung sich anzueignen
und wirtschaftlich auszuwerten. Sogar die sogenannte einfache Leistungsiibernahme,
wo es sich um die Aneignung eines fremden Arbeitsresultates ohne jedes bescheidene
Ma8 eigener Leistung handelt, ist grundsitzlich zuldssig (ZiHLMANN a.a.0., S.354
Ziff.6, mit Hinweisen).

Als wettbewerbsrechtlich unzulissig wird die sklavische Nachahmung indessen ein-
mal dann betrachtet, wenn sich der Nachahmer die fiir die Nachahmung erforderliche
Information auf unlautere Weise beschafft hat, z. B. indem er ein zwischen thm und dem
Konkurrenten bestehendes Vertrauensverhiltnis miBbraucht hat (ZraLmann, a.a.0.,
S.354 Ziff. 5), oder wenn die Art und Weise der Nachahmung unlauter erscheint, indem
sich der Nachahmer z. B. die Urheberschaft anmaf3t (von BUren N. 78 vor Art. 1 UWG).
Ein solcher Tatbestand liegt hier nicht vor. Unlauterkeit im Hinblick auf die Be-
schaffung der Information durch den Beklagten lieBe sich hochstens in Erwigung
ziehen, wenn anzunehmen wire, daf3 er das Haus in B. mit der Absicht durch die
Kligerin erstellen lie3, es nachher zu verkaufen und die erlangten Pline weiterzuver-
wenden. Indes steht fest, daB3 der Beklagte, als er das Haus in B. erstellte, keine Aus-
fithrungsplane erhielt. Er kam lediglich in Besitz von Plianen 1:50, welche offenbar fiir
das Baugesuch benoétigt wurden. Es hilt schwer, insoweit eine Unlauterbarkeit zu er-
kennen ; denn der Beklagte kam ja objektiv auf durchaus legitime Weise zur Information,
und er hitte sich diese {ibrigens ohne weiteres auch mittels Ausmessung eines bereits
bestehenden Hauses Typ GH-2 beschaffen kénnen (vgl. hiezu auch BGE 90 II 51 und
dazu die kritische Bemerkung ZiHLManns, a.a.0., S.354 N.10). Dazu kommt, daf} er
den Prospektplan 1:100 ohne weiteres beziehen konnte.

Der Hauptanwendungsfall der unzulidssigen sklavischen Nachahmung liegt jedoch
im Kennzeichnungs- oder Ausstattungsschutz (zum Begriff des Kennzeichens oder der
Ausstattung TRoOLLER, Bd.T S.5501T.). Wenn die Gestaltung, welche nachgeahmt wird,
derart ist, daB sie «auf einen bestimmten Hersteller oder auf eine bestimmte Qualitat
der Ware» hinweist, eignet ihr Kennzeichnungskraft (TROLLER, a.a.0., S.553 mit zahl-
reichen Hinweisen auf die bundesgerichtliche Praxis), und bei der Nachahmung einer
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solchen kennzeichnenden Ausstattung tritt der Tatbestand des Art.1 Abs. 2 lit.d UWG
ins Gesichtsfeld, laut welcher Bestimmung derjenige unlautern Wettbewerb begeht,
welcher « MaBnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den
Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschiéftsbetrieb eines andern herbeizufithren».
Dabei geniigt aber die Verwechslungsméglichkeit fiir sich allein noch nicht. Mit Riick-
sicht auf die Gemeinfreiheit der nicht (oder nicht mehr) durch den spezialrechtlichen
Immaterialgiiterschutz erfaflten Gestaltungen ist die Verwechselbarkeit im technischen
Bereich nur insoweit erheblich, als «die Wahl einer andern Gestaltung ohne Anderung
der technischen Konstruktion und ohne Beeintrachtigung ihrer Brauchbarkeit méglich
und zugleich zumutbar ist» (BGE 88 IV 82f. Erw.2 mit Hinweisen auf frithere Ent-
scheide) ; und im Bereich der isthetischen Gestaltung wird als Voraussetzung der wett-
bewerbsrechtlich maBgebenden Kennzeichnungskraft verlangt, «dal3 die Form nicht
das Wesen der Ware bestimmt, diese also nicht erst durch die Formgebung entsteht,
sondern daf3 die Form bloB duere Zutat zur Kennzeichnung der Ware ist» (BGE 88 IV
83; 90 II 207 mit Verweisung auf frithere Entscheide).

Es ist fraglich, ob unter diesen Gesichtspunkten bei der vorliegenden Baute eine wett-
bewerbsrechtlich relevante Kennzeichnungskraft angenommen werden kann. Von der
technischen Funktion her kann der Bau im Hinblick auf Preis und Zweckbestimmung
kaum viel anders gestaltet werden. Bei einem Bau wie dem vorliegenden, der sich we-
sentlich im Wohnzweck erschopft und hierin sich mit dem Minimum an Elementen
begniigt, fillt wohl auch die Form mit der Sache selber zusammen, und diese Form er-
scheint darum nicht als blof3 duBere Zutat zur Kennzeichnung der Sache. Das spricht
alles gegen eine wettbewerbsrechtlich geschiitzte Ausstattung. Zu keinem andern Ergeb-
nis fithrt die Auffassung TROLLERs, der aus der bundesgerichtlichen Praxis den Schluf3
zicht, «dal} &sthetische Formen, welche die Basis eines Geschmackmusters bilden
konnten, nicht Ausstattungsschutz genieBen konnen, wenn das Modell nicht hinterlegt
wurde» (Immaterialgiiterrecht, Bd.I S.572; dazu kritisch Zinrmann, a.a.O., S.358f.;
zuriickhaltend mit Bezug auf Ausstattungsschutz auch von BUrenN, N. 30 zu Art. 1 Abs.2
lit.d UWG).

Hinzu kommt ein weiteres. In BGE 92 11 209 wird ausgefiihrt, es komme bei Waren,
wo nur die Herkunft in Frage stehe, auf die Auffassung der letzten Abnehmer dariiber
an, ob die Ware von ein und demselben bestimmten Hersteller herrithre; denn die
Wiederverkdufer wiirden durch die Ausstattung der Ware nicht iiber die Person des
Herstellers irregefiihrt, da sie mit diesem direkt verkehrten. Genau das trifft nun aber
auch in Fillen wie dem vorliegenden zu. Wer sich ein Haus durch den Beklagten er-
stellen 148t, wird nicht annehmen kénnen, dal3 es durch die Kldgerin erstellt wird. Es
koénnten sich iiberhaupt nur Drittpersonen iiber den Hersteller irren; denn der Bauherr
weil} ja, mit wem er es zu tun hat. Auf diese Drittpersonen kommt es aber nicht an.

¢) Wenn eine widerrechtliche sklavische Nachahmung aus den angefiihrten Griinden
nicht vorliegt, so braucht die Frage nicht mehr gepriift zu werden, ob die vom Beklagten
vorgenommenen Anderungen gegeniiber dem Haustyp der Kldgerin so erheblich sind,
daBl vom Faktum der sklavischen Nachahmung gar nicht gesprochen werden kann.
Ebensowenig spielt die Moglichkeit eine Rolle, da3 der Beklagte von der Reklame der
Klégerin profitieren koénnte. Die angestellten Erwdgungen fithren zur Abweisung der
Klage.

5. Beigefiigt werden mag, daB3 es fiir die Klagerin naheliegend sein diirfte, sich jeweils
durch vertragliche Abmachung gegen Nachahmung, sei es der Pline oder der Baute zu
schiitzen (es wird vor allem auf Art. 160ff. OR verwiesen).
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URG Art.1 4bs.2, 8, 9, 14 und 22

Das URG schiitzt grundsdtzlich nur den Schipfer des Werkes, also eine natiirliche
Person.

Der Arbeitgeber hat nach Art. 343 a OR kein originéres Urheberrecht an den Werk-
ken der Literatur und Kunst seiner Arbeitnehmer.

Tragen Pline den Aufdruck, daf sie im « Eigentum » der Gesellschaft bletben, und
steht darunter das Visum des Zeichners, so ist darin eine Session allfilliger Ur-
heberrechte an den Arbeitgeber zu sehen.

Werke der Baukunst sind unter dem Gesichtspunkt der Sweckmafigket und kiinst-
lerischen Gestaltung urheberrechtiich geschiitzt, wenn die thnen zugrunde liegenden
Pléne und deren Ausfiihrung auf einer schipferischen Idee beruhen.

Der Architekt muf nicht, um den Schutz des URG zu beanspruchen, etwas absolut
Neues schaffen, sondern er darf sich mit einer relativen und teilweisen Neuschipfung
begniigen. Notwendig ist auch nicht eine ausgepragt originelle Leistung, vielmehr
laft das URG einen geringen Grad selbstindiger Titigkeit geniigen.

Kein urheberrechilicher Schutz, wenn der Architekt durch Verbindung oder Ab-
wandlung bekannter Formen und Linien blof eine handwerkliche Leistung erbringt
oder nach den gegebenen Verhiltnissen keinen Raum fiir individuelles Schaffen findet.

En principe, la LDA protége seulement auteur de ’@uvre, donc une personne
Dhysique.

L’article 343 a CO ne confére @ Uemployeur aucun droit d’auteur originaire sur les
@uures littéraires ou artistiques de ses travailleurs.

La mention selon laquelle des plans restent la « propriété » de la société, mention
suivie du paraphe du dessinateur, doit étre considérée comme une cession des droits
d’auteur éventuels a I’employeur.

Des wuvres architecturales jouissent de la protection de la LD A, quant @ leur desti-
nation et leur création artistique, lorsque les plans dont elles sont issues et leur
réalisation reposent sur une idée créatrice.

Pour revendiquer la protection de la LD A, I architecte n’a pas a créer quelque chose
d’absolument neuf; il peut se contenter d’une création relativement et partiellement
nouvelle. Une création d’une nouveauté trés marquée n’est pas non plus nécessaire;
selon la LD A, un moindre degré d’activité propre suffit.

Pas de protection en vertu de la LDA lorsque I architecte effectue seulement une
activité artisanale en assemblant ou en modifiant des formes et des lignes connues ou
lorsque, dans les circonstances données, aucune création individuelle n’ apparait.

BGE 100 II1 167, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundes-
gerichts vom 28.Mai 1974 i.S. Spati Laden- und Kioskbau AG gegen
Stierli.
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4. Die Spiti Laden- und Kioskbau AG, Tédgerwilen, ist ein auf Laden-
und Kioskbau spezialisiertes Unternehmen.

Stierli betreibt in Baar eine Konditorei und Bickerei. Am 3. Méirz 1969
erteilte er der Spiti... AG einen schriftlichen «Projektierungsauftrag»
beziiglich Umbau und Fassadengestaltung seines Ladens. Diese arbeitete
ein Projekt mit Baubeschrieb vom 1. Mai 1969 aus. Stierli sandte spéter die
Plane der Spati... AG zurlick, bezahlte den im Vertrag fiir diesen Fall ge-
nannten Spesenanteil von Fr.900.— und lieB — nach Darstellung der
Spiti ... AG — nichts mehr von sich héren.

B. Im Herbst 1970 will die Spiti. .. AG festgestellt haben, daB3 der Laden
durch eine andere Firma sklavisch nach ihren Plinen umgebaut worden
sei, was Stierli bestritt. Die Offerte der Spati ... AG belief sich auf
Fr.52340.—, jene der Firma Buob, die den Laden umbaute und die
Fassade neu gestaltete, auf Fr.25890.—.

Die Spiti... AG forderte von Stierli Fr.4334.— zuziiglich Zins ab 1. Juni
1971, d. h. 10 9% der Offertsumme, abziiglich die bereits bezahlten Fr. 900.—
Spesenanteil. Sie klagte diesen Betrag nach erfolgloser Betreibung ein.

C. Das Obergericht des Kantons Thurgau, das als einzige kantonale
Instanz zustindig war, verneinte nach Einholung eines Gutachtens das
Vorliegen eines urheberrechtlich schitzbaren Werkes und wies am 6. De-
zember 1973 die Klage ab.

D. Die Kldgerin hat die Berufung erklart. Sie beantragt, das vorinstanz-
liche Urteil aufzuheben und den Beklagten zur Zahlung des vom Experten
im kantonalen Verfahren errechneten Schadens von Fr.2832.— nebst Zins
zu 59, seit 1. Juni 1971 zu verpflichten.

Der Beklagte beantragt, Berufung und Klage abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwdigung:

1. Da es sich um einen ProzeB aus Urheberrecht handelt, ist die Berufung nach Art. 45
Abs.1 OG unabhingig vom Streitwert zulissig.

2. Der Beklagte haftet grundsitzlich nach Art.14 und 22 URG in Verbindung mit
Art.44 URG und 41 f. OR, wenn die von der Kligerin entworfenen Pline fiir den
Ladenumbau des Beklagten urheberrechtlich geschiitzt sind und wenn sie die Firma
Buob in der Ausfithrung des Projektes mit Wissen des Beklagten wiedergegeben hat.

3. Die Aktivlegitimation der Klégerin ist nicht bestritten. Sie ist aber als materiell-
rechtliche Voraussetzung des eingeklagten Anspruches mit der Vorinstanz von Amtes
wegen zu prifen (BGE 97 IT 100 mit Hinweisen, 96 IT 123 E.1).

Die Kldgerin ist eine juristische Person. Die Pline, welche die Firma Buob fiir den
Ladenumbau des Beklagten angeblich verwendet hat, sind von den Angestellten der
Kligerin im Jahre 1969 ausgearbeitet worden. Zu priifen ist daher zunichst, ob all-
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fallige Urheberrechte daran nur den betreflenden Angestellten zustehen oder ob sie auf
die Klagerin tibergegangen sind.

a) Das URG schiitzt grundsitzlich nur den Schopfer des Werkes, also eine natiirliche
Person. Der Arbeitgeber hat nach Art. 343 a OR, der bis zur Revision des Gesetzes bis
zum 1. Januar 1972 die Rechte an «Erfindungen des Dienstpflichtigen» (vgl. Rand-
titel) regelte, kein originires Urheberrecht an den Werken der Literatur und Kunst
seiner Arbeitnehmer (vgl. BGE 74 II 1131{L.). Hingegen kann er die Rechte durch Ab-
tretung erwerben (TROLLER, Immaterialgiiterrecht IT S.815), was sich aus Art.9 URG
ergibt.

Die streitigen Plane enthalten den Aufdruck, daB sie im «Eigentum» der Klidgerin
bleiben und weder Dritten zugidnglich gemacht noch kopiert werden durfen. Unter
diesem Satz steht das Visum des Zeichners. Darin ist mit der Vorinstanz sinngemil eine
Zession allfilliger Urheberrechte an die Kligerin zu verstehen.

b) Es fragt sich anderseits, ob allfillige Urheberrechte der Kldgerin nur durch die
Firma Buob verletzt werden konnten, in dem sie den Laden des Beklagten angeblich
nach den Plinen der Kldgerin umbaute. Das ist zu verneinen. Die Vorinstanz stellt fest,
daB das erwdhnte Unternehmen nicht ohne Mitwirkung des Beklagten Einblick in die
Pline nehmen konnte. Es besteht daher im Falle einer Urheberrechtsverletzung solidari-
sche Haftung zwischen dem Beklagten und der Firma Buob (Art.50 OR).

4. Der Beklagte ist der Meinung, das Bundesgericht diirfe nur priifen, ob die Vor-
instanz vom richtigen Begriff des urheberrechtlich schiitzbaren Werkes ausgegangen sei.
Ob dagegen gemif3 Beweisthema der Kligerin «eine Vielzahl ausgepragt individueller,
schopferischer und nicht durch den Umbauzweck und die Gegebenheiten der Lokalitét
bedingter Ideen fiir den Ladenumbau» in den streitigen Plinen enthalten seien, be-
trachtet er als Tatfrage, die das Obergericht verbindlich verneint habe.

Diese Auflassung trifft nicht zu. Tatfrage ist die Feststellung, wie das Werk ausge-
fithrt wurde und gegebenenfalls welche Unterschiede gegeniiber einem anderen Werk
oder gegeniiber einem anderen Projekt bestehen (BGE 56 11 418). Vom Bundesgericht
zu iberpriifende Rechtsfrage ist dagegen nicht blof3, ob die Vorinstanz vom richtigen
Werkbegrifl ausgegangen ist, sondern ob sie im konkreten Fall das Vorliegen einer
schopferischen Leistung im Sinne des Gesetzes richtig gewiirdigt hat.

5. Die Vorinstanz fiithrt aus, daf3 — dhnlich der Erfindungshéhe im Patentrecht — auch
das Urheberrecht ein bestimmtes «Niveau geistiger und kiinstlerischer Leistung» sowie
asthetischer Gestaltung der Formen, Linien und Raumverteilung verlange. Vergleiche
man die Projekte der Kldgerin sowie jene der Firma Buob, Rorschach, und Schweiger
und Schweizer, Zug, so erfiille keines davon die gestellten Anforderungen.

Die Klagerin wirft dem Obergericht vor, es habe ihr Projekt jenem der beiden andern
Konkurrenzfirmen gegeniibergestellt, statt den urspriinglichen Zustand des Ladens mit
dem urheberrechtlich geschiitzten Werk zu vergleichen. Diese Riige vertrdgt sich mit
dem Inhalt der angefochtenen Erwagung offensichtlich nicht. Abgesehen davon beweist
der Unterschied zwischen dem fritheren und dem heutigen Stand an sich noch keine
schopferische Leistung. Eine solche muf3 unabhingig vom fritheren Zustand, fiir sich
allein, bestehen; denn sonst miite jede Modernisierung eines Ladens urheberrechtlich
geschiitzt werden.

6. Die Klidgerin riigt, die Vorinstanz habe ihr zu Unrecht eine urheberrechtlich
schiitzbare Leistung abgesprochen und damit Bundesrecht verletzt.
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Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes sind Werke der Baukunst unter dem
Gesichtspunkt der ZweckmaiBigkeit und kiinstlerischen Gestaltung urheberrechtlich ge-
schiitzt, wenn die ithnen zugrunde liegenden Pline und deren Ausfiihrung auf einer
schopferischen Idee beruhen (BGE 56 11 418; 57 I 69, 58 11 298/99).

Das Obergericht halt dafiir, daB3 der urheberrechtliche Schutz fiir Werke der Innen-
architektur in untragbarer Weise erweitert werde, wenn man mit dem Bundesgericht
auch das Kriterium der ZweckmaBigkeit beriicksichtige. KuMMER, Das urheberrechtlich
schiitzbare Werk, S.136, weise mit Recht darauf hin, daBl nach Auffassung des Bundes-
gerichtes nur noch «unzweckmaiBige Grundrisse» gebaut werden diirften, da die zweck-
miBigen lingst alle verwirklicht und monopolisiert wiren.

Diese Kritik ist tiberspitzt. Wollte man sie befiirworten, so miiBten Werke der Innen-
architektur dem Schutze des Gesetzes weitgehend entzogen werden. Denkbar ist — und
das raumt KuMMER selber ein (a.a.0. S. 136) —, daB die Einteilung und Gestaltung eines
Raumes innerhalb des ZweckmiBigen unter Umstinden geniigend Platz fiir individuelles
Schaffen offen lassen. Entgegen der Meinung der Vorinstanz kann daher Ladenumbau-
projekten nicht generell mit dem Hinweis darauf die Originalitit abgesprochen werden,
daf} sie sich heute sehr oft nur noch in vielen brancheniiblichen Detailverbesserungen
erschopften.

7. Die Vorinstanz erklirt, daB die auf dem Gebiete der Ladeneinrichtungen speziali-
sierten Firmen weitgehend normierte Bestandteile verwenden, so daf3 die zweckmiBige
und ansprechende Gestaltung eines Raumes zur Routine geworden sei. Man befinde
sich hier auf dem Grenzgebiet zu den technischen Zeichnungen, die nur bei eigentlich
schopferischen Konstruktionsgedanken Urheberrechtschutz geniefen (so TROLLER,
Technische Zeichnungen im Urheberrecht, in SJZ 60/1964, S.369ff.). Ladenausbau-
projekte kénnten daher heute die gesetzlich geforderte Originalitdt nur noch erreichen,
wenn sie eine dsthetisch wirklich neuartige Losung enthalten und die kiinstlerische Ge-
staltung des Raumes deutlich iiberwiegt, etwa bei Modegeschiften, Bijouterien usw.
Bei Bickerei- und Konditoreieinrichtungen werde diese Leistungshéhe selten erreicht.

Der Vorinstanz ist darin beizupflichten, daB3 die moderne Industrie fiir die Einrich-
tung von Bickereien, Konditoreien und anderen Verkaufsgeschiften gleichartige, in den
Massen oft iibereinstimmende Bestandteile auf den Markt bringt. Das ist indessen kein
Grund, die Anforderungen an den urheberrechtlichen Schutz von Werken der Innen-
architektur zu verschirfen. Der Architekt, der Pline und Projekte fiir Ladeneinrich-
tungen entwirft, kann sich den Errungenschaften der modernen Fertigungstechnik nicht
entziehen. Er mul3 daher, um den Schutz der URG zu beanspruchen, nicht etwas absolut
Neues («création intégrale») schaffen, sondern er darf sich mit einer relativen und teil-
weisen Neuschépfung begniigen. Diese kann darin bestehen, daB er Erkenntnisse seines
Fachgebietes durch einen persénlichen Aufwand geistiger Tétigkeit auf ein konkretes
Problem anwendet und eine Lésung findet, die sowohl praktischen Bediirfnissen als auch
asthetischen Anforderungen entspricht (vgl. BGE 58 IT 301/02). Das URG verlangt auch
vom Architekten nicht, daB er eine ausgeprdgt originelle Leistung («originalité marquée)
erbringe, sondern 148t einen geringen Grad selbstandiger Téatigkeit («simple originalité »)
geniigen (vgl. BGE 58 II 302, 59 IT 405, 77 1T 380, 88 IV 126). Es versagt ihm den
Schutz dann, wenn er durch Verbindung oder Abwandlung bekannter Formen und
Linien bloB eine handwerkliche Leistung erbringt (BGE 56 1I 418, 58 II 299, vgl. auch
TroLLER, Das Urheberrecht an Werken der Architektur, in ZBJV 81/1945, S.376) oder
wenn er nach den gegebenen Verhiltnissen keinen Raum fiir individuelles Schaffen
findet (BGE 88 IV 126 und dort erwidhnte Entscheide).
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8. Die Vorinstanz stellt auf Grund des Hauptgutachtens vom 14. Februar 1973 fest,
daB der Sachverstindige nicht darlege, in welchen konkreten Punkten die « Grund-
konzeption» des von der Kligerin geschaffenen Projektes eine schutzfihige Leistung
verwirkliche. Sie holte daher am 3. Juli 1973 ein Ergéinzungsgutachten ein und erklérte
gestiitzt darauf, dafl der Sachverstindige eine schutzfihige Leistung unter drei Gesichts-
punkten als erfiillt betrachte (einwandfreie betriebliche und funktionelle Konzeption
unter Wahrung der baulichen Gegebenheiten; gute und atraktive Formulierung der
Ladeneinrichtung, die dem Kunden das Warensortiment in vorteilhafter Weise dar-
bietet; Wirtschaftlichkeit der Anlage in der Anschaffung und im Betrieb). Die schépferi-
sche Seite der vorgeschlagenen Losung sei zwar nach Ansicht des Sachverstindigen
nicht «sensationell», geniige aber fiir die Gewdhrung urheberrechtlichen Schutzes.

Die Vorinstanz halt dafiir, die im Ergdnzungsbericht umschriebene Lésung der ge-
stellten Aufgabe betreffe nur betriebliche, funktionelle und kundendienstliche Gesichts-
punkte, nicht aber eine schopferische Leistung auf dem Gebiet der angewandten Kunst,
insbesondere der Innenarchitektur. Die der Klédgerin gestellte Aufgabe sei so weit-
gehend durch den bestehenden Raum sowie durch Uberlegungen betrieblicher und
technischer Art bedingt, daf3 fiir eine schopferische Leistung kein Platz mehr bleibe,
sondern nur noch fiir eine handwerklich tiichtige und rationelle Lésung. Diese sei zwar
zeichnerisch und in der Formgebung und Raumaufteilung geschickt und gefillig, gehe
aber nicht iiber das hinaus, was heute die Fachgeschifte von Ladeneinrichtungen anzu-
bieten haben. Solche Firmen wiaren in ihrer Tatigkeit iibermiBig eingeschrankt, wiirde
man die Losung der Kldgerin urheberrechtlich schiitzen.

Diese Wiirdigung tragt den Feststellungen des Gutachters nicht in allen Teilen
Rechnung. So weist der Sachverstindige in der Einleitung des Ergdnzungsberichtes
ausdriicklich darauf hin, dafl er gemaf3 Weisung des Obergerichts seiner Auffassung iiber
die Schutzwiirdigkeit eines Werkes «die kiinstlerische Gestaltung und dsthetische Wir-
kung» zugrunde lege. Die Vorinstanz unterstellt ihm daher zu Unrecht, da3 er den
Begrifl der schopferischen Leistung bloB in funktionellen, betrieblichen und kunden-
dienstlichen Belangen erblicke. Sie 1a8t auch die weitere Feststellung des Experten
auBer acht, die besonderen baulichen Voraussetzungen bildeten zwar den «Perimeter»
fur die Losung der gestellten Aufgabe. Die Erfahrung zeige aber, dal3 es «auf der
gleichen Plangrundlage viele Losungen» gebe. So habe der Sachbearbeiter der Kldgerin
innerhalb der bestehenden Maoglichkeiten eine Losung aufgezeigt, die nicht nur eine
«zeichnerische routinemaifige Leistung» darstelle. Diese weitere Feststellung driangt den
Schluf3 auf, daf3 die Kldgerin nicht blof3 eine handwerkliche, sondern eine originelle
Leistung erbracht hat.

Freilich beanstandet die Vorinstanz, die Erginzungsexpertise gebe keine konkrete
Auskunft dartiber, worin im einzelnen die schopferische Leistung (Formgebung der
einzelnen Ladenobjekte, spezielle Raumaufteilung) liege. Sie folgert daraus, das sei kein
Mangel des Gutachtens, sondern Ausdruck dafiir, daff das Projekt der Klagerin keine
schutzfihigen Merkmale aufweise.

Diese Auflassung hilt nicht stand. Zunachst ist festzustellen, daB3 die Vorinstanz in
der schriftlichen Experteninstruktion das Beweisthema der Kligerin gemil3 Beweis-
beschluB8 umschreibt und dann unter Hinweis auf Lehre und Rechtsprechung den
Begriff des urheberrechtlich geschiitzten Werkes erldutert. Sie fordert aber den Sach-
verstindigen nicht auf, darzulegen, worin im einzelnen eine allfillige schopferische
Leistung bestehe. Es verwundert daher nicht, daf3 der Experte im Hauptbericht die
schopferische Leistung bejahte, ohne Einzelheiten zu erwidhnen. Im Ergdnzungsauftrag
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vom 14.Mai 1973 und im Brief vom folgenden Tag forderte ihn zwar die Vorinstanz auf,
detailliert darzulegen, worin in den Plinen der Kligerin die besondere «schépferische
Leistung und originelle kiinstlerische Gestaltung im einzelnen» liege. Der Experte sagte
jedoch im Erganzungsbericht nicht, wo z.B. am Ladenkorpus, an der Eingangstiire,
an den Gestellen usw. oder in der Kombination der Bauteile die im Beweisthema ge-
forderte « Vielzahl individueller Ideen» zum Ausdruck komme. Offenbar glaubte er der
Aufforderung des Obergerichtes mit der Antworl zu geniigen, eine «schépferische
Leistung» bestehe «in der Fahigkeit des Innenarchitekten», fiir die erwédhnten drei
«Bedingungen ein harmonisches Konzept zu finden». Erachtete die Vorinstanz diese
Auskunft als nicht geniigend, so hatte sie den Sachverstindigen nach Einzelheiten zu
fragen, statt anzunehmen, solche lagen nicht vor. Dazu kommt, daf3 der Sachverstindige
sein Gutachten gemiB Weisung der Vorinstanz auch auf einen Augenschein stiitzte,
sich also von der harmonischen Gestaltung des Raumes selber iiberzeugen konnte,
wihrend das Obergericht den umgebauten Laden nicht besichtigte und — nach den
Akten zu schlie8en — keine photographischen Aufnahmen vom heutigen Zustand machen
lieB. Unter diesen Umstédnden ist der Ansicht des Experten, auf die der Richter bei der
Bildung des Werturteils {iber das Bestehen einer schépferischen Leistung ohnehin in
hohem Mafe angewiesen ist (vgl. BGE 56 II 418), der Vorzug zu geben.

9. Hat demnach die Kldgerin Anspruch auf urheberrechtlichen Schutz, so ist das
angefochtene Urteil aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die Frage zu priifen,
ob die Firma Buob im Auftrag des Beklagten das Projekt der Klidgerin sklavisch nach-
geahmt hat, und gegebenenfalls den Schadenersatzanspruch zu beurteilen. Sollte sie
itber die Frage der Nachahmung das Beweisverfahren erginzen, z.B. durch Einver-
nahme der Organe und Angestellten der Firma Buob, und gestiitzt darauf zum SchluB3
gelangen, es liege ein selbstindiges Projekt vor, so diirfte sie deswegen nicht ohne weite-
res annehmen, die von zwei Innenarchitekten getroffene gleiche oder dhnliche Lésung
beweise, daB kein Raum fiir eine individuelle Leistung vorhanden war. Es ist nicht aus-
zuschlieBen, daB3 beide Architekten dasselbe dsthetische Empfinden haben und - viel-
leicht von ihrer Ausbildung her — auf die gleiche schépferische Lésung kamen, auch
wenn gemill Gutachten zwischen den Plianen der Kligerin und dem von der Firma
Buob ausgefiihrten Projekt technische Unterschiede bestehen.

URG Art.6, 12, 44 und 54, Prozefirecht (iirich)

Die im URG vorgesehenen Sivilklagen stehen vorbehdltlich ihrer Verbindung mit
der Strafklage dem Obergericht des Kantons Ziirich als erste Instanz zu. Diese
Lustindigkeit ist begriindet, wenn eine Klage tatbestindlich und rechilich auf eine
Verletzung von Urheberrecht ausgerichiet ist, zumal erst im Rahmen des End-
urteils die Begriindetheit des geltend gemachten Anspruchs mit allen Einzelheiten
gepriift wird. Andere, ebenfalls zur Begriindung eines Anspruchs in Betracht fal-
lende Rechisbehelfe des Bundesrechts vermigen nichts an der sachlichen Qustindig-
keit des Obergerichts zu dndern, es set denn, es steht zum vornherein fest, daff
malteriellrechtliche Bestimmungen zur Anwendung kommen werden, welche die u-
standigkeit eines anderen Gerichts begriinden.

Ein Rechtsbegehren, mit welchem die Umgestaltung der Impressumseite von be-
schlagnahmten Heften einer Seitschrift durch Aufdruck eines Namens verlangt
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wird, steht auflerhalb urheberrechtlichen Schutzes und fillt daher nicht in die Ju-
stindigkeit des Obergerichts.

Frage offengelassen, ob die Gestaltung und Herausgabe einer Leitschrift ein urhe-
berrechiliches Werk darstellen kann.

Sous réserve de connexité avec I’ action pénale, le Tribunal supérieur du canton de
Lurich est compélent pour connaitre en premiére instance des actions civiles prévues
parla LDA. Tel est le cas lorsqu’une action vise en _fait et en droit une violation de
la LD A, cela d’autant plus que, dans I’ arrét au fond, la cause juridique du droit
revendiqué est examinée sous lous ses aspects.

D’ autres moyens de droit fédéral, qui pourraient également étre pris en considération
pour fonder une demande, ne sauraient modifier la compétence matérielle du Tribunal
supérieur, d moins qu’il n’apparaisse de prime abord que des dispositions légales
autres que la LD A seraient applicables, qui rendraient un autre tribunal compétent.
Des conclusions tendant & la modification, par I impression d’un nom, de la mention
des responsables de fascicules d’une revue saisis ne velévent pas de la protection du
droit &’ auteur et ne sont par conséquent pas de la compétence du Tribunal supérieur.
La rédaction et Iédition d’une revue peuvent-elles constituer une euvre au sens de la
LDA? (question non résolue ).

BIZR 71 (1972) Nr.95 S.290ft. und SJZ 69 (1973) 1021f., Urteil der
I. Zivilkammer des Obergerichts des Kantons Ziirich vom 20. April 1972,

Am 10. Januar 1969 schlofl der Kldger mit der A.AG cinen Vertrag,
durch welchen jenem die Herausgabe der Zeitschrift X Gbertragen wurde.
Zudem kam am 18.Januar 1969 eine Vereinbarung zwischen ihm und
dem in Deutschland wohnhaften Beklagten zustande, nach welcher dem
Kldger aufgrund seiner langjdhrigen Beschiftigung mit entsprechenden
Problemen «die geistige Fithrung der Publikationen» des in Aussicht ge-
nommenen Verlages iibertragen wurde. Dem Beklagten oblagen die admi-
nistrativen Aufgaben, eingeschlossen die Mittelbeschaffung.

Die Hefte des Jahrganges 1969 der Zeitschrift X erschienen, wobei im
Impressum der Klidger als Herausgeber bezeichnet war. Dagegen fehlte
dieser Hinweis in den Heften Nrn. | und 2 des Jahrganges 1970, welche der
Beklagte ohne Wissen des Kldgers bei der Tageszeitung Y in Ziirich in
Druck gab. Im Anschluf} an ein Verfahren betreffend vorsorgliche MaB-
nahmen erhob der Klager beim Obergericht Klage gegen ihn, im we-
sentlichen mit den Begehren, die Hefte Nrn. 1/2 1970 seien im Sinne des
Art. 54 URG einzuziehen und dem Beklagten sei jedes In-Umlauf-Setzen
eines solchen Heftes zu untersagen (Begehren 1) ; die Direktion der erwéhn-
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ten Druckerei sci definitiv anzuweisen, die bei ihr befindlichen Hefte jener
Ausgabe dem Gericht einzuliefern oder eventuell unter Verschlufl zu hal-
ten (Begehren 2) ; die Tageszeitung Y und der Beklagte seien anzuweisen,
die Impressumseite von Heft Nrn.1/2 1970 so umzugestalten, daf3 die
noch vorhandenen Exemplare nach Aufhebung der Konfiskation mit
einem Impressum, das den fritheren beiden Nummern ganz entspricht,
ausgefolgt werden konnten (Begehren 3); der Beklagte sei anzuweisen,
mit dem Kliger dafiir besorgt zu sein, dal vom nichsten Heft an die im
Sinne des Begehrens 3 ausgewechselte Impressumseite wieder verwendet
werde (Begehren 4); der Beklagte sei zu verpflichten, den Klidger mit
Fr.4000.— zu entschddigen und ihm auBlerdem eine Genugtuungssumme
von Fr.1000.— zu zahlen (Begehren 5). Das Obergericht trat auf die
Rechtsbegehren 2 und 3 nicht ein und wies die Klage im tibrigen ab:

1. Die II. Zivilkammer des Obergerichts setzte dem Kldger im Rekursverfahren durch
Beschlul3 vom 15. Juli 1971 (ihm zugestellt am 22. Juli 1971) eine durch die Gerichts-
ferien nicht gehemmte Frist von 40 Tagen an zur Anhingigmachung der Klage beim
zustindigen Gericht, unter der Androhung, daf3 im Sdumnisfall die angeordnete vor-
sorgliche MaBnahme dahinfallen wiirde. Diese bestand in der Anweisung an die
Direktion der Tageszeitung Y, die in den Klagebegehren angefiihrten Hefte Nrn. 1 und
2/1970 der Zeitschrift X unter Verschluf3 zu halten, bis die noch vorhandenen Exemplare
mit einem Impressum verschen werden, das dem Impressum der Hefte | und 2/1969
entspricht und insbesondere den Kliger als Herausgeber bezeichnet. Mit der gestiitzt
auf § 123 Ziff. 12 ZPO dirckt beim Obergericht eingereichten Klageschrift hat der
Kliger jene Frist eingehalten.

2. Der Beklagte hat den schweizerischen Gerichtsstand des Begehungsortes, wie er
im erwihnten Rekursentscheid begriindet wurde und mit TroLLER (Immaterialgiiter-
recht IT, 2. Aufl., 8.1172/73) zu bejahen ist, fiir den ordentlichen Prozef3 nicht bestritten,
wie seinen Ausfiihrungen zu den einzelnen Rechtsbegehren durch UmkehrschluB3 zu
entnehmen ist. Nach klagerischer Darstellung liegt ein in der Schweiz herausgegebenes
Werk im Streit, so dal3 gemil Art.6 des Bundesgesetzes betreffend das Urheberrecht an
Werken der Literatur und Kunst vom 7. Dezember 1922 (URG) ohne weiteres schwei-
zerisches Urheberrecht zur Anwendung gelangt, sofern iiberhaupt eine im Sinne der
§§ 48 Ziff. 12 GVG und 123 Ziff. 12 ZPO unmittelbar beim Obergericht anhingig zu
machende Zivilklage aufgrund des URG vorliegt. Der Beklagte hat in der Klageantwort
bestritten, daB3 der Kliger Anspriiche urheberrechtlicher Art geltend machen kénne,
einmal weil die Herausgabe der in den Klagebegehren genannten Zeitschrift durch den
Kliger keine urheberrechtliche Leistung und daher die Weglassung seines Namens im
Impressum keine Urheberrechtsverletzung darstelle, zum andern aber, weil die Ver-
pflichtung zur Nennung des Kligers als Herausgeber entgegen dessen Behauptung nicht
in einem Vertrag zwischen den ProzeBparteien, sondern in jenem der A. AG mit dem
Kliger vom 10. Januar 1969 niedergelegt sei, so daB3 es ohnehin an der Passivlegitimation
des Beklagten fehle.

Die Frage der Sachlegitimation ist indessen eine solche des materiellen Rechts, die
fur die ProzeBvoraussetzungen der Zustindigkeit des Gerichts und der Verfahrensart
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nicht mafgeblich, iiber die vielmehr erst nach Bejahung dieser ProzeBvoraussetzungen
und nach Durchfiihrung des Hauptverfahrens zu entscheiden ist (vgl. GULDENER,
Schweiz. ZivilprozeBrecht, S.173/74, 181; ZR 67 Nr.57). Dalfiir, daf3 die vom Kléiger
eingeklagten Anspriiche — jedenfalls zum Teil - nach Urheberrecht zu beurteilen sind,
hat er immerhin die Ausfihrungen im erwahnten Rekursentscheid der 11.Zivilkammer
fiir sich. Nach der Rechtsprechung mul} es geniigen, wenn eine Klage tatbesténdlich
und rechtlich auf eine Verletzung von Urheberrecht ausgerichtet ist, zumal erst im
Rahmen des Endurteils die Begriindetheit des geltend gemachten Anspruchs in allen
Einzelheiten gepriift wird. Andere, ebenfalls zur Begriindung eines Anspruchs in Be-
tracht fallende Rechtsbehelfe des Bundesrechts vermogen nichts an der sachlichen
Zustandigkeit des Obergerichts — und damit auch an der Verfahrensart — zu dndern,
es sei denn, es stehe zum vornherein fest, dal3 materiellrechtliche Bestimmungen zur
Anwendung kommen werden, welche die Zustandigkeit eines anderen Gerichts (Han-
delsgerichts oder Bezirksgericht) begriinden (SJZ 67 S.194 Nr.88) und daher ein vor-
gingiges Stihnverfahren vor dem Friedensrichter verlangen (§ 109 ZPO).

3. Unter diesen Gesichtspunkten ist zu priifen, ob auf einzelne Rechtsbegehren des
Kligers zum vornherein nicht einzutreten set, weil sie nicht urheberrechtlich begriindet
werden. AuBlerhalb des § 81 GVG, der sich auf das Handelsgericht bezieht, setzt nam-
lich die objektive Klagehdufung die sachliche Zustandigkeit des angerufenen Gerichtes
fur samtliche Klagebegehren und ferner die gleiche Verfahrensart fiir jedes von ihnen
voraus (§ 93 ZPO; GuLDENER, a.a.0., S.260/61; ZR 70 Nr.67.

a) Der Beklagte erhebt diesen Einwand sinngemiB gegeniiber dem Rechtsbegehren
Nr. 3, mit welchem — in Weiterverfolgung der angeordneten vorsorglichen MafBnahme —
die Umgestaltung der Impressumseite der noch vorhandenen Exemplare von Heft
Nr.1/2 1970 der Zeitschrift X verlangt wird. Er beruft sich darauf, daB3 das Urheber-
recht keine selbstandigen Vorschriften kenne, welche die Wiederherstellung des fritheren
Zustandes erméglichten, und Art.44 URG verweise auf die Bestimmungen des OR und
des ZGB. Ein positives Tun kénne also vom Beklagten im vorliegenden Prozef nicht er-
zwungen werden.

Dem Beklagten ist darin beizupflichten, da3 in den Bestimmungen des URG iiber die
zivilrechtliche Haftung kein solcher Wiederherstellungsanspruch vorgesehen ist (vgl.
Art. 44, 52ff. URG). Im Vordergrund stehen vielmehr die Anspriiche auf Unbrauchbar-
machung der unter Verletzung des Urheberrechts in Verkehr gebrachten Exemplare
eines Werks und auf Entschiadigung (Art.54 URG). TrorLrer (a.2.0. S.1111/12)
bejaht zwar einen Anspruch auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes, jedoch ohne
nihere Begriindung und ohne Bezugnahme auf entsprechende gesetzliche Bestimmun-
gen. Fin solcher Anspruch ist wohl nur iiber die Verweisung des Art.44 URG auf die
allgemeinen Bestimmungen des OR und auf die Bestimmungen des ZGB iiber den
Schutz der Personlichkeit zu gewinnen. Es ist stindige Praxis, daB dieser Vorbehalt des
Personlichkeitsschutzes zur unmittelbaren Anwendung der Art.28 ZGB und 49 OR
fithre, und daraus ergibt sich insbesondere ein Beseitigungsanspruch (BGE 84 II 573,
69 II 56 Erw.4). Diesem ist Geniige getan, wenn die Stérung in den personlichen Ver-
hiltnissen beseitigt wird (Art.28 Abs. 1 ZGB). Der Verletzte kann daher nur in diesem
Rahmen auf ein Tun des Verletzers klagen; sei es, dal3 er z.B. erreicht, daf} ein ehren-
rithriges Plakat entfernt wird (SJZ 52 S.110ff.) oder daB3 die Wirkungen einer Presse-
duBerung durch das Abdrucken der vom Verletzten beantragten Gegenerklirung be-
seitigt werden (ZBJV 1970 S.452). Ist die Stérung durch ein widerrechtlich aufgenom-
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menes Bild eingetreten, so geht der daraus erwachsene Anspruch auf Beseitigung — wie
JAcar (Fragen des privatrechtlichen Schutzes der Personlichkeit, ZSR 1960 S.231a)
mit Recht feststellt — nur auf Vernichtung des Negatives und der allenfalls schon herge-
stellten Kopien, nicht dagegen auf Herausgabe dieser Gegenstinde, denn es soll nur der
frithere Zustand hergestellt, nicht dem Aufgenommenen ein Bild verschafft werden.
Wenn nun der Kliger mit dem Rechtsbegehren Nr.3 nicht nur die Verwendung der
noch vorhandenen und nicht mit seinem Namen versehenen Hefte zu verhindern sucht,
sondern zusitzlich die Verpflichtung des Beklagten, die Namensnennung auf noch nicht
ausgelieferten Heften nachzuholen, beantragt, so bleibt er damit — anders als mit seinen
Rechtsbegehren Nrn. 1 und 2 — nicht mehr im Bereich des Anspruchs auf Beseitigung
der behaupteten Personlichkeitsverletzung und damit nicht mehr im Bereich des
Urheberrechts. Der Klager vermag denn auch diesen Antrag nur mit dem Hinweis auf
vertragliche Zusicherungen zu begriinden. Er hat tatbestandlich keine Verletzung in
seinen Verhiltnissen als Urheber dargetan. Hat aber ein eingeklagter Anspruch solcher-
maBen nichts mehr mit Urheberrecht zu tun, so fehlt es an der sachlichen Zustandigkeit
des Obergerichts, ihn erstinstanzlich zu behandeln.

Das Rechtsbegehren Nr.3 ist demnach von der Hand zu weisen.

b) Auch das Klagebegehren Nr. 4, der Beklagte sei anzuweisen, mit dem Kldger dafiir
besorgt zu sein, da3 vom nichsten Heft an die im Sinne von Rechtsbegehren 3 ausge-
wechselte Impressumseite wieder verwendet werde, geht auf Erfilllung oder Feststellung
vertraglicher Vereinbarungen. Der Sache nach kénnte das Begehren freilich als Unter-
lassungsklage im Sinne des Persénlichkeitsschutzes, gerichtet gegen eine bevorstehende
Stérung in den Urheberrechten des Kliagers, verstanden werden (Art.28 Abs.1 ZGB;
JAcar, a.a.0., S.178afl.). Damit fillt es aufgrund von Art.44 URG urheberrechtlich in
Betracht. Ob die Einwendung des Beklagten begriindet sei, der Kliger kénne vom
Richter nicht verlangen, daB er dem Beklagten hinsichtlich der Gestaltung der Ausgabe
Vorschriften mache, da der Kliger dem Beklagten das Recht zur Herausgabe der Zeit-
schrift abspreche, wird allenfalls bei der materiellen Behandlung des Begehrens zu er-
wigen sein (hinten Erw.7 Abs.2).

4. Auch die Einwendung des Beklagten gegen das Rechtsbegehren 1, es sei gegen-
standslos, weil er auBer drei Belegexemplaren keinerlei Hefte 1/2 1970 mehr besitze,
beriihrt nicht die ProzeBvoraussetzungen, sondern die Begriindetheit des geltend ge-
machten Anspruchs. Im gleichen Zusammenhang bestreitet er indessen die prozessuale
Zulassigkeit des Begehrens mit der Behauptung, der Klidger habe es, im Wortlaut
identisch, als Befehlsbegehren schon beim Einzelrichter erhoben und es dort am
9.November 1970 vorbehaltlos zuriickgezogen. Dieser Verzicht des Kligers auf ein
entsprechendes Rechtsbegehren wird im Rekursentscheid der I1. Zivilkammer des Ober-
gerichts bestitigt.

Der Beklagte iibersieht, dal3 das Befehlsverfahren schon nach der Gesetzessystematik
ein Teil des summarischen Verfahrens ist (Marginale zu §§ 292 . ZPO in Verbindung
mit dem Marginale zu §§ 277 ff. ZPO). Verfiigungen im summarischen Verfahren — und
ihnen zugrundeliegenden ProzeBerklirungen der Parteien — kommt aber im ordentlichen
Verfahren gemafl §§ 104/05 ZPO keine materielle Rechtskraft zu, so daf3 auf das Rechts-
begehren Nr. 1, das urheberrechtlich begriindet wird, einzutreten ist.

5. Infolge Vonderhandweisung des Rechtsbegehrens 3 erledigt sich der vom Beklagten
erhobene Einwand, das Begehren 2 stehe mit ihm im Widerspruch, von selbst. Dagegen
beriihrt die Formulierung des Rechtsbegehrens 2, mit welchem die Bestitigung der
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durch den BeschluB3 der I1.Zivilkammer vom 15. Juli 1971 abgeanderten vorsorglichen
MaBnahme verlangt wird, die Eintretensfrage. Die Anordnung lautet wie folgt:

«Die Direktion der Tageszeitung Y wird im Sinne einer vorsorglichen Mafnahme
angewiesen, samtliche Hefte 1 und 2/1970 der Zeitschrift X unter Verschluf3 zu halten,
bis die noch vorhandenen Exemplare mit einem Impressum versehen werden, das dem
Impressum der Hefte | und 2/1969 entspricht, insbesondere den Kldger als Herausgeber
bezeichnet, wobei jedoch der Name von G. als Mitglied des Redaktionsausschusses
stehenbleiben kann, unter der Androhung der Uberweisung der verantwortlichen
Organe der Tageszeitung Y an den Strafrichter zur Bestrafung mit Haft oder BuBle
wegen Zuwiderhandlung gegen eine amtliche Verfiigung im Sinne von Art.292 StGB.»

Der Beklagte zog in der Klageantwort in Zweifel, ob der Klidger, der den Text des
Rekursentscheides im Rechtsbegehren nur bis «unter Verschluf3 zu halten» wiedergab
und im Hauptstandpunkt Ablieferung an das Gericht beantragte, im weiteren aber doch
«Bestitigung der abgednderten vorsorglichen Verfiigung» verlangte, «sich an den im
audienzrichterlichen Dispositiv enthaltenen Text anlehnen wolle oder ob er eine end-
giiltige Vernichtung der noch bei der Tageszeitung Y liegenden Exemplare bezwecke ».
Der Kliger seinerseits bezeichnete in der Klageschrift das Begehren als ein solches auf
Einziehung der Exemplare im Sinne des Art.54 URG. Darin kénnte ein Antrag auf
endgiiltige Einziehung liegen, wenn der Kliger nicht auch in der Begriindung seiner
Klage zum Ausdruck gebracht hitte, er habe Anspruch darauf, auch auf den im Be-
gehren Nr.2 genannten Heften als Herausgeber aufgefithrt zu werden, wie er es mit dem
(von der Hand gewiesenen) Begehren Nr.3 verlange. Der Kliger strebt demnach hin-
sichtlich Zweck und Dauer eine Bestéitigung der vorsorglichen MaBBnahmen im ordent-
lichen Verfahren an, und damit versucht er einen aullerhalb des Urheberrechts liegenden
urteilsmiBigen Entscheid zu erreichen, fiir den, wie in Erw. 3 lit. a zum Rechtsbegehren 3
ausgefiihrt, das erstinstanzliche und direkte Verfahren vor dem Obergericht gemaf den
§8 48 Ziff. 12 GVG und 123 Ziff. 12 ZPO nicht vorgesehen ist. Auch das Begehren 2 ist
somit von der Hand zu weisen.

6. Der Kliger sieht die Urheberrechtsverletzung darin, daf3 der Beklagte Heft Nr. 1/2
1970 hinter seinem Riicken in Auftrag gegeben und den Abonnenten zugestellt, dabei
aber seinen Namen als Herausgeber der Zeitschrift weggelassen und zudem ein anderes
Domizil bezeichnet habe, obschon ihm die Nennung als Herausgeber vertraglich zuge-
sichert und in dem durch den erwidhnten Rekursentscheid der II.Zvilkammer vom
15. Juli 1971 abgeschlossenen Verfahren auch urheberrechtlich bestétigt worden sei.

Die Meinung dariiber, ob die Herausgabe fremder Werke, wie sie die Redaktion einer
Zeitschrift zur Hauptsache darstellt, auch selber ein urheberrechtliches Werk sei, ist
nicht einhellig. TRoLLER lehnt sie fiir die Regel ab, es sei denn, die Zusammenstellung
der einzelnen Beitrage vermittle ein neues Erlebnis im Vergleich zu den einzelnen Teilen
bzw. es offenbare sich in der Zusammenstellung der betreffenden Ausgabe eine originelle
Form der Stoflgestaltung (a.a.O., I S.476-478, IT S.901/02, 925). Ein Urheberrecht des
Herausgebers einer Zeitschrift wurde grundsitzlich auch von Joser Konver (Urheber-
recht an Schriftwerken und Verlagsrecht, 1907) verneint (5.256), sofern es sich nicht um
Werke enzyklopadischer Art handle, «deren AufriB ein System von Abteilungen und Un-
terabteilungen enthalt, um damit den Gedanken des wissenschaftlichen Zusammenhanges
zum Ausdruck zu bringen »; die Darstellung des Systemgedankens sei «nicht blof3 wissen-
schaftlich, sondern kiinstlerisch, denn sie verlange einen Sinn fiir Ebenmaf3 und Schénheit
des Aufbaus» (a.a.0. S.257). MarTiN HuBer (Die urheberrechtliche und verlagsrecht-
liche Stellung des Redaktors und seiner Mitarbeiter im Pressewesen, Diss. Freiburg, 1936,
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S.82) kitisiert an diesen Ausfithrungen, sie beruhten auf dem Irrtum, daf} eine Zeitung
bzw. Zeitschrift nur eine zusammenhanglose Folge von Einzelheiten sei. Es wiirden so zu
groBe Erfordernisse fiir den Schutz aufgestellt. Der Verfasser vertritt die Auffassung,
daB es sich bei der redaktionellen Tétigkeit fiir eine Zeitung oder Zeitschrift, die im
Sammeln, Sichten, Ordnen und Verarbeiten des Stoffes und in einem Vereinigen der
Beitrdge zu einem iibersichtlichen und bestimmten Ganzen bestehe, um eine selbstiandige
Arbeit handle, der auch schopferischer Geist nicht abgesprochen werden kénne und die
des Schutzes wiirdig sei. Er glaubte damit die herrschende Meinung wiederzugeben
(a.a.0O., S.81). J.W.MEeRrTEN (Der Urheberrechtsschutz des Herausgebers historischer
Texte — Der Schutz der editio princeps, Diss. Ziirich, 1948, S. 18, 70ff.) anerkennt seiner-
seits ein Urheberrecht des Herausgebers nur dann, wenn seine Herausgebertitigkeit in
bezug auf das fremde Werk sich ihrerseits wiederum als eine eigenpersénliche schopfe-
rische Leistung erweist.

Die Parteien haben sich in den Rechtsschriften zu diesen Voraussetzungen, die nach
der Rechtsprechung ganz allgemein fiir die Annahme einer urheberrechtlichen Werkes
verlangt werden (vgl. den Entscheid der Kammer vom 22. April 1971 in SJZ 67 8.277
Nr. 126 mit Hinweisen), nicht wesentlich geduBBert. Trotz erneuter Bestreitung urheber-
rechtlicher Anspriiche durch den Beklagten in der Klageantwort hat der Kldger auch in
der Replik keinerlei Einzelheiten iiber den Inhalt der von thm angeblich vorbereiteten
und gegen seinen Willen vom Beklagten herausgegebenen Nummer vorgetragen.
Immerhin hat er auf entsprechende Stellen der Vereinbarung der Parteien vom
18. Januar 1969 hingewiesen, nach deren Praambel und Art. 1 ihm aufgrund seiner lang-
jahrigen Beschiftigung mit grundsitzlichen Problemen der Medizin und der Kybernetik
«als Herausgeber die geistige Fiihrung der Publikationen» des in Aussicht genommenen
Verlages iibertragen werden sollte. Nach Art.1 und 2 des am 10. Januar 1969 zwischen
der A. AG und dem Klager abgeschlossenen Vertrages oblag es diesem als Herausgeber
der Zeitschrift X, die jihrlich viermal in deutscher, englischer und franzosischer Sprache
erscheinen sollte, im Einvernehmen mit dem genannten Verlag die Richtlinien fiir den
Inhalt der einzelnen Zeitschrift-Nummern aufzustellen und deren Umfang und Ausge-
staltung festzulegen. Nach Art.4 iibernahm der Klager «als Koordinator und Vor-
sitzender der beiden Redaktionskomitees (des kybernetischen und des arztlichen
Komitees) die Redaktion der einzelnen Nummern», in der Meinung, dall er «die
einzelnen Manuskripte iiberpriift, ordnet und iiberarbeitet».

Das sind gewichtige Hinweise in die Richtung einer schopferischen Leistung des
Kligers als Herausgeber, wobei jedoch festzuhalten ist, dal3 die vertragliche Zuerken-
nung von Urheberrechten als solche, wie sie in Art.]l der Vereinbarung der Parteien
vom 18.Januar 1969 besonders deutlich zum Ausdruck kommt, fiir die Kldrung des
Werkbegriffs im Einzelfall nicht entscheidend ist. Ebensowenig vermag die vertragliche
Ubertragung einer redaktionellen Téatigkeit an sich schon — wie es offenbar dem Kliger
vorschwebt — Urheberrechte zu begriinden, sondern erst das tatsachliche Hervorbringen
eines urheberrechtlichen Werkes (vgl. hiezu die in SJZ 67 S.277 Nr.126 angefiihrte
Literatur und Rechtsprechung). In diesem Sinne sind die Ausfiihrungen der II.Zivil-
kammer in ihrem Rekursentscheid betreffend vorsorgliche MaBnahmen, der in einem
summarischen Verfahren ergangen und fiir den vorliegenden ordentlichen Proze3 ohne-
hin nicht bindend ist (§ 105 ZPO), klarzustellen.

Der Frage, ob die Gestaltung und Herausgabe der im Rechtsbegehren Nr. 1 bezeich-
neten Hefte ein urheberrechtliches Werk darstellt, braucht indessen in diesem Zusam-
menhang nicht weiter nachgegangen zu werden, denn der Kliger riickt im ProzeB in
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den Vordergrund, daf} die betreffenden Hefte nicht von ihm, sondern hinter seinem
Riicken, gegen seinen Willen, vom Beklagten herausgebracht worden seien. Der Beklagte
behauptet zudem, er habe die (offenbar auf Veranlassung des Kligers) bereits im Satz
liegende Nummer 1/2 1970 durch zwei weitere Beitrige erginzt, derart fertiggestellt
und an die Abonnenten versandt. Es sei unbekannt, ob der Klidger die Verantwortung
fur die vom Beklagten beschafften Artikel iiberhaupt iibernommen hitte. Die streitige
Nummer wurde demnach - zumal konkrete Angaben iiber deren Inhalt, die eine ent-
sprechende Wiirdigung der Urheberschaft und des Werkcharakters erlauben wiirden,
fehlen — nicht im Sinne des URG vom Kliger gestaltet und herausgegeben. Auf das
urheberrechtliche AusschlieBlichkeitsrecht (Art. 12ff. URG) und damit auf das Recht,
das Werk mit seinem Namen zu verbinden, kann sich indessen nur berufen, wer das
Werk tatsidchlich geschaffen hat (TRoOLLER, a.a.O., IT S.785/86, 890f1.). Damit erweist
sich das Rechtsbegehren 1 urheberrechtlich als unbegriindet, setzt doch die Einziehung
gemil3 Art. 54 URG die Bejahung urheberrechtlicher Anspriiche voraus.

Soweit der Klidger sein Begehren, wie er es im wesentlichen dartut, unmittelbar auf
eine vertragliche Zusicherung, dal3 sein Name als Herausgeber im Impressum ange-
filhrt werde, stiitzt, muB} er sich den Einwand des Beklagten entgegenhalten lassen, daf3
dieser Anspruch auf einem Vertrag mit der A. AG und nicht mit dem Beklagten persén-
lich beruht. Insoweit fehlt diesem im vorliegenden Proze3 die Sachlegitimation. Der
Klager konnte bei dieser Betrachtungsweise ohnehin nur Nichterfiillung des Vertrages
geltend machen und sich auf die in Art.97 ff. OR vorgesehenen Rechtsbehelfe berufen,
unter denen indessen die Einziehung, wie sie eingeklagt ist, nicht vorgesehen wurde.

7. Unter Erw. 3 lit.b wurde das Klagebegehren Nr.4 als Unterlassungsklage in Be-
tracht gezogen. Auch dieser Anspruch auf Nennung des Kligers als Herausgeber auf
den kinftigen Heften der Zeitschrift setzt jedoch, wie zu Rechtsbegehren Nr.1 ausge-
fihrt (Erw.6), urheberrechtlich voraus, daf3 der Klidger tatsichlich ein Werk im Sinne
des URG erarbeiten wird, was an sich noch offen steht und nach der Darstellung der
Parteien schon aus wirtschaftlichen Griinden unwahrscheinlich ist. Der Beklagte weist
darauf hin, daf} in Zukunft keine weiteren Nummern der Zeitschrift X mehr erscheinen
werden, da die Verlagsfirma iiberschuldet sei und in absehbarer Zeit die Konkurseroff-
nung zu erwarten sei. Der Klager seinerseits rechtfertigte das Nichterscheinen des Heftes
Nr.1/2 1970 unter seiner Mitwirkung damit, daB3 er den Druckauftrag zuriickbehalten
habe, weil die Finanzierung nicht festgestanden habe. Damit fehlt es auch am Erforder-
nis einer ernsthaft drohenden Gefahr der Wiederholung, das Voraussetzung jedes Unter-
lassungsanspruchs st (JAcer, a.a.O. S.178aff.; Grossen, Schweiz. Privatrecht II,
S.360). Und unter dem Gesichtspunkt vertraglicher Zusicherungen fehlt es wiederum an
der Passivlegitimation des Beklagten.

Auch das Rechtsbegehren Nr.4 ist demnach abzuweisen.

8. Schadenersatz und Genugtuung werden in Begehren 5 als bloBe Folge der mit den
vorangestellten Begehren behaupteten Beeintrachtigungen eingeklagt. Diesen Forderun-
gen fehlt schon nach den angestellten Erwigungen die rechtliche Grundlage. Es kommt
hinzu, daf sowohl Schadenersatz als auch Genugtuung Widerrechtlichkeit und ein Ver-
schulden des Verletzers voraussetzen, Genugtuung sogar eine besondere Schwere der
Verletzung und des Verschuldens (Art.28 Abs.2 ZGB, 41 und 49 OR). Davon kann
nach der eigenen Darstellung des Kldgers nicht im Ernst die Rede sein, gibt er doch,
wie vorhin erwihnt, zu, mit der Herausgabe des Heftes 1/2 1970 sdumig gewesen zu
sein, obschon er nach den Bestimmungen des Vertrages mit der A. AG verpflichtet war,
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fiir das regelmafBige Erscheinen der Zeitschrift besorgt zu sein. Der Kldger hat in der
Replik erneut auf die Aufgabenteilung der Parteien hinweisen lassen, namlich daB er die
geistige Arbeit zu leisten gehabt habe und daB die administrativen Aufgaben, die Mittel-
beschaffung eingeschlossen, dem Beklagten obgelegen hitten. Es liegt daher weder
Widerrechtlichkeit noch ein Verschulden vor, wenn der Beklagte, der nach den einge-
reichten Vertridgen seinerseits eine wesentliche Rolle im Rahmen des Verlages spielte
(vgl. auch das Protokoll iiber eine Redaktionskonferenz vom 31. Oktober 1969, wo der
Beklagte als Verlagsleiter bezeichnet ist), angesichts der vertragswidrigen Untitigkeit
des Klagers fiir das Erscheinen einer neuen Nummer der Zeitschrift sorgte. Zu dieser
Leistung war der Verlag aufgrund der Abonnements- und Insertionsvertrige mit Dritten
verpflichtet.

URG Art.8, 9

Ohne gegenteilige Vercinbarung wird das Urheberrecht des Architeklen nicht auf
den Auftraggeber ibertragen.

Sauf convention contraire, le droit d’ auteur de ’architecte n’est jamais transféré au
maitre de I’ euvre.

RV]J 1972, 1131, Urteil der Zivilkammer (Plenum) des Tribunal can-
tonal du Valais vom 1.Dezember 1971 i.S. Anzévui gegen Ritz und
Moix.

Faits:

Il n’est en revanche pas contesté et il résulte au reste du rapport d’expertise que, sur
mandat de Pentrepreneur Roger Métrailler, Ritz et Moix avaient établi des plans au
1:100 pour la construction d’un immeuble a La Forclaz sur Evoléne; que ce batiment
ne fut finalement pas construit; que ces plans servirent de base pour la premiére entre-
vue qui intervint entre les demandeurs et les défendeurs le 13 ao0t 1967. Métrailler et les
demandeurs ont prétendu que ces plans avaient été cédés par Métrailler aux fréres
Anzévui pour la demande d’autorisation de construire, contre rémunération usuelle
aux architectes. Ceci n’est pas exact. D’abord, selon toute vraisemblance, les plans
durent étre tant soit peu modifiés pour étre adaptés au nouveau terrain sur lequel
Pautorisation de construire était demandée; ensuite, il est certain que les plans au
1: 100 furent 1égérement modifiés en ce qui concerne les combles; ceci résulte du rapport
d’expertise et ces plans sont ceux que les demandeurs livrérent aux fréres Anzévui en
méme temps qu’ils en déposaient au secrétariat communal d’Evoléne les exemplaires
nécessaires & la demande d’autorisation de construire. Autrement dit, il n’y eut pas
livraison aux fréres Anzévui des plans au 1:100 établis pour Métrailler, mais établisse-
ment de plans quelque peu modifiés et remis aux défendeurs. I1 n’y eut donc pas cession
des plans initiaux. Il est d’autre part établi en cause non seulement que Ritz et Moix ne
furent pas payés pour les plans initiaux par Métrailler, mais encore que Ritz et Moix
ne lui présentérent pas de facture a ce sujet. Que lors de leur premiére entrevue, les
parties aient parlé de cession, c’est possible. L’art.18 CO impose cependant de re-
chercher la commune et réelle intention des parties en tenant compte du fait que, sauf
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convention contraire, le droit d’auteur de I’architecte n’est jamais transféré au maitre de
Peeuvre (cf. RO 58 IT 290, JT 1932 I 546; JT 1936 I 391 litt. B). Au jour ou fut décidé
le dépét de la demande d’autorisation de construire et la modification des plans, il est
manifeste que les demandeurs et Métrailler avaient renoncé ou renoncérent a Iexé-
cution de leur contrat concernant le batiment projeté & La Forclaz, Métrailler aban-
donnant tous droits sur les plans, Ritz renongant a4 lui en demander rétribution et
reprenant libre et entiére disposition sur eux. Il est en effet certain et établi par le dossier
que Métrailler ne prétend plus & aucun droit sur les plans initiaux et que Ritz ne prétend
pas avoir contre lui une créance a ce sujet.

URG Art.9, 43 Ziff. 3 und 44

Vertragsverhdltnis des Photomodells zum Photographen, der mit dem Kunden
cinen Werkvertrag abgeschlossen hat.

Die Verwendung des Bildes ist nur soweit erlaubt, als sie der Abgebildete gestattet.
Die im URG geordnete Regelung einer Ubertragung eigentlicher Urheberrechte
Sallt hier aufer Betracht. Dem Abgebildeten allein steht die Beseitigungsklage ge-
gen den Verletzer zur Verfiigung.

Die Forderung aus dem enigeltlichen Auftragsverhiltnis Photograph|Photomodell
unterliegt der zehnjéikrigen Verjihrung. Hike der Vergiitung.

Lien contractuel entre le modéle et le photographe, qui a conclu un contrat d’entre-
prise avec un client.

L’usage de la photographie est autorisé seulement dans la mesure ou le sujet le
permet.

Les régles fixées par la LD A pour une cession des droits d’auteur proprement dits
n’entrent pas ict en ligne de compte. Seul le sujet peut intenter I’ action en cessation
de trouble contre I’ auteur de la violation.

La créance découlant du mandat rémunéré photographe/modéle se prescrit par dix
ans. Montant de la rémunération.

BIZR 73 (1974) Nr.67 S.165ff. und SJZ 71 (1975) 27ff., Urteil der
I. Zivilkammer des Obergerichts des Kantons Ziirich vom 6. Mai 1974
1.S. H. gegen E.

Fraulein H. stellte sich im September 1966 dem Berufsphotographen E.
zur Herstellung von Aufnahmen, welche nach ihrer Darstellung fiir die
«Swissair-Gazette» bestimmt waren, gegen Entgelt als Photomodell zur
Verfiigung. Sie belangte ihn in der Folge fiir Fr. 4000.— als Plakathonorar,
Fr.2500.— als Prospekthonorar und Fr.5000.~ als Schadenersatz nebst
Zinsen, mit der Begriindung, da3 die Aufnhahmen ohne ihre Zustimmung
zur Illustrierung eines Hostessenprospekts der I. AG und auf einem Plakat
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in Weltformat verwendet wurden; die unzulissige Verwendung der Pho-
tos, die durch den ihr vom Beklagten erteilten Auftrag nicht gedeckt sei,
habe ihr einen geldmiBigen Anspruch aus Urheberrecht und aus der Ver-
letzung von Personlichkeitsrechten verschafft.

Der Beklagte erhob in der Klageantwort die Unzustdndigkeitseinrede,
die mit BeschluB3 vom 9. Mai 1972, auf dessen Erwigungen hier verwiesen
werden kann (publiziert in ZR 71 Nr.36 = SJZ 68 S.310 Nr. 175), ver-
worfen wurde. Eventuell beantragte der Beklagte die Abweisung aller
Klagebegehren, im wesentlichen durch Bestreitung der Aktivlegitimation
der Kldgerin mangels einer urheberrechtlichen Verletzung und ferner mit
der Begriindung, die Kldgerin habe dem Direktor der erwahnten Firma
ihre Zustimmung fiir die Verwendung der Aufnahmen im Prospektmate-
rial erteilt und sei dafiir entschidigt worden. Zudem habe der Beklagte
die Klagerin iiber den Telephondienst T. im Auftrag und auf Rechnung
der I.AG —in der Eigenschaft als deren Vertreter — gebucht, so daB3 zwi-
schen ihr und ihm keinerlei vertragliche oder aulervertragliche Verpflich-
tungen entstanden seien und der Beklagte nicht passivlegitimiert sei. Er
habe auch alle seine Rechte an den Aufnahmen auf die Bestellerin, die
erwihnte I. AG, ibertragen. Da die Kldgerin als berufsmiBiges Photo-
modell mit der Bestellerin der Aufnahmen ein Arbeitsverhiltnis eingegan-
gen sei, habe sie in die tiblichen Verwendungsrechte eingewilligt, wozu
allenfalls auch die Verwendung der Aufnahmen fiir Plakatzwecke gehore.
Der Beklagte erhebt sodann die Verjahrungseinrede beztiglich samtlicher
Anspriiche der Kldgerin. Im Zusammenhang mit der Bestreitung des Be-
trages der cingeklagten Forderungen berief er sich auf einen Widerspruch
der Klagebegehren, mit welchen einerseits aufgrund eines Arbeitsverhélt-
nisses Honorar nachgefordert werde und gleichzeitig auBervertragliche
Schadenersatzanspriiche gestellt wiirden.

Das Obergericht hie3 die Klage im Teilbetrag von Fr.200.— nebst Zinsen
gut und wies die weitergehenden Forderungen ab. Im AnschluB an die
Darstellung der Beweisergebnisse wurde im Urteil erwogen:

«3. Damit sind die Behauptungen der Kliagerin widerlegt, es sei ihr ein anderer Ver-
wendungszweck der Aufnahmen als jener fiir Prospekte der I. AG genannt worden. Zu
ihren Gunsten ist anderseits erstellt, daf ihr Bild urspriinglich nicht zur Verwendung auf
Plakaten vorgesehen war. Dagegen scheint weiterhin die Frage ungeklirt, ob die Kla-
gerin als Photomodell vom Beklagten als Vertreter der I. AG oder in eigenem Namen
und auf eigene Rechnung, lediglich unter beratender Mitwirkung S.s als Graphiker
jener Firma, verpflichtet worden sei. In diese Richtung weist, daB S. als Zeuge verneint
hat, die Modelle persénlich bestellt zu haben; er habe lediglich zwei der Modelle an
Hand der beim Beklagten befindlichen Karthothek ausgewihlt und eine Skizze erstellt;
fur die Aufnahmen sei dann vom Beklagten ein Rendezvous abgemacht worden. Der
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Beklagte seinerseits sagte in jenem Verfahren als Zeuge — mit den Aussagen S.s iiberein-
stimmend — aus, er habe fiir das Honorar der Photomodelle Rechnung gestellt, woraus
zu folgern ist, daB auch er sich als Beauftragter der I. AG, fiir die er nach seiner aus-
driicklichen Darstellung im vorliegenden ProzeB im Rahmen eines Werkvertrages ge-
malB Art.363{1. OR arbeitete, und nicht als Vertreter dieser AG betrachtete.

Mit dieser Behauptung eines Werkvertrages gibt der Beklagte klar zu erkennen, dal3
seine Aufgabe darin bestand, ein Arbeitsergebnis, nimlich die gewiinschten Bilder, zu
liefern und demnach von sich aus die Voraussetzungen fiir deren Zustandekommen zu
schaffen, wozu mangels gegenteiliger Abmachungen auch die Verpflichtung der Modelle
gehorte. An dieser selbstindigen rechtlichen Stellung des Beklagten vermag der Um-
stand nichts zu dndern, dal3 der Direktor der I. AG bei den Aufnahmen anwesend war.
Damit wurde der Beklagte nicht von einem Werkhersteller zu einem Stellvertreter jener
Firma. Und als Ergebnis ist demnach festzuhalten, daB die Kldgerin dem Beklagten die
Aufnahmen zugunsten der I. AG gestattete.

Nach den Erwigungen des Obergerichts zum angefithrten BeschluB3 vom 9. Mai 1972
betreffend Zustandigkeit ist die Frage, wer den Auftrag zu den Aufnahmen erteilte und
welcher Verwendungszweck der Klidgerin genannt wurde, im Zusammenhang mit der
vorliegenden Klage in dem Sinne von Bedeutung, daB daraus abgeleitet werden kann,
inwieweit die Kldgerin die Verwendung ihres Bildes dem Auftraggeber gestattet und in-
wieweit eine Verletzung ihres Rechtes am eigenen Bilde vorliegt, die nach Art.43 Ziff. 3
URG zivilrechtlich verfolgbar ist. Dementsprechend ist die Auffassung des Beklagten
zum vornherein zuriickzuweisen, das abgebildete Modell habe sich jede Verwendung
seines Bildes gefallen zu lassen. Erlaubt ist sie vielmehr nur soweit, als sie das Modell ge-
stattet. Darin bestétigt sich erneut, in Fortfithrung der in der Begriindung des erwédhnten
Beschlusses angestellten Erwdgungen, die Aktivlegitimation der Kldgerin.

4. Fir die Verwendung des Bildes der Klidgerin auf Plakaten liegt deren Erlaubnis
nicht vor. Das ging schon aus der — an sich unzutreffenden — Stellungnahme des Beklag-
ten hervor, er habe der I. AG mit der Uberlassung der Bilder das volle Verfiigungsrecht
iiber die Bilder iibertragen, und aus seinem Standpunkte, die Klidgerin habe mit dem
Modellstehen in die iiblichen Verwendungsrechte eingewilligt, wozu allenfalls auch die
Verwendung der Aufnahmen fiir Plakatzwecke gehore. Der vorliegende Fall ist nach
den Grundsitzen iiber das Recht am eigenen Bilde und daher im Zweifel einschrinkend
zugunsten der Kldgerin zu entscheiden, so daB hier insbesondere die in Art.9 URG ge-
ordnete Regelung einer Ubertragung eigentlicher Urheberrechte auBer Betracht fallt.
Es liegt auf der Hand, daB die Verwendung eines photographischen Personenbildnisses
auf Plakaten zu Werbezwecken eine viel einschneidendere Beeintrachtigung der persén-
lichen Verhiltnisse bedeutet als die Wiedergabe des Bildes in Prospekten, die an Inter-
essenten oder an einen bestimmten Kreis méglicher Interessenten abgegeben werden.

Das von der Kldgerin beanstandete Plakat ist demnach durch das Vertragsverhiltnis
der ProzeBparteien nicht gedeckt, so daB3 Art.43 Ziff. 3 URG zur Anwendung gelangt,
der denjenigen als zivilrechtlich verfolgbar erklirt, welcher «Exemplare eines bestellten
Personenbildnisses in Verkehr oder an die Offentlichkeit bringt, ohne die gesetzlich ver-
langte Einwilligung des Abgebildeten ... zu besitzen>. Die zivilrechtliche Haftung aus
einer solchen Ubertretung richtet sich gemiB Art.44 URG nach den allgemeinen Be-
stimmungen des OR und allenfalls nach den Bestimmungen des ZGB iiber den Schutz
der Personlichkeit (Art.28 ZGB). Die als <Plakathonorar> geltend gemachte Forderung
von Fr. 4000.— ist daher unter dem Gesichtspunkt unerlaubter Handlungen im Sinne
der Art.411ff. OR zu beurteilen.
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In dieser Hinsicht ist die angefiihrte Bestimmung des Art.43 Ziff.3 URG insofern
wegleitend, als der Beklagte nur dann haftet, wenn er es war, der das Bild der Klagerin
in Form des beanstandeten Plakats in Verkehr oder an die Offentlichkeit brachte. Das
behauptet aber auch die Kldgerin nicht. Sie geht vielmehr davon aus, daB3 das Plakat
durch die I. AG fiir deren Werbezwecke verwendet wurde. Nach den hier anwendbaren
Grundsitzen des Personlichkeitsschutzes, nach denen das Recht am eigenen Bilde ge-
ordnet ist und woriiber schon im Zustandigkeitsbeschlu3 Ausfithrungen gemacht wur-
den, war es auch nicht etwa — wie in der Klagebegriindung behauptet — Sache des Be-
klagten, sondern der Kldgerin selber, die durch den Vertrag der Parteien nicht gedeckte
Werbekampagne der I. AG zu unterbinden. Hiefiir stand ihr — und nur ihr — eine Be-
seitigungs- oder Unterlassungsklage nach Art.28 Abs.1 ZGB zur Verfiigung (hiezu
Frank, Der Schutz der Personlichkeit in der Zivilrechtsordnung der Schweiz, Archiv
fiir die civilistische Praxis 1972, S.65ff., mit Hinweisen).

Die ausdriicklich als Schadenersatz bezeichnete weitere Forderung von Fr. 5000.-
begriindet die Klagerin letztlich mit dem namlichen Sachverhalt. Es ist nicht einzu-
schen, weshalb der Beklagte hiefiir einzustehen hitte, ganz abgeschen davon, daf der be-
hauptete Vermégensschaden weder nach der Verursachung noch beziiglich der Héhe
geniigend dargetan ist.

Es kommt das Zugestindnis der Kldgerin hinzu, sie habe im Juni 1968 festgestellt, da
die Aufnahmen fiir Plakate in Weltformat verwendet und iiberall in der Stadt an Plakat-
winden aufgehdngt wurden. Diese Plakate seien vier Jahre an verschiedensten Stellen
aufgehidngt worden. Es ist klar, dal der von der Kligerin behauptete Schaden schon
bald nach Beginn der Plakataktion abschdtzbar war, womit die einjahrige Verjdhrungs-
frist des Art.60 OR zu laufen begann (ZR 66 Nr. 107, S.210). Dem Beklagten ist beizu-
pflichten, daB sie im Zeitpunkt der Klageerhebung gegen ihn (15.Dezember 1971) —
wenn er fiir das Plakathonorar und den Schadenersatz iiberhaupt haftbar wire — bereits
abgelaufen war.

Die Klage ist daher, soweit nicht das <Prospekthonorar> von Fr. 2500.- in Frage
steht, ohne Weiterungen abzuweisen.

5. Soweit nach den gewiirdigten Beweisen Zustimmung der Kldgerin zur Verwendung
ihres Bildes auf Prospekten der I. AG anzunehmen ist, wovon nach seinen Zugestind-
nissen in der personlichen Befragung heute auch der Beklagte ausgeht, handelt es sich
rechtlich um eine verbindliche, vertragliche Erlaubnis, um einen beschriankten Verzicht
auf das Recht am eigenen Bild und auf seiten des Beklagten um einen dieser Erlaubnis
entsprechenden Auftrag an die Kligerin im Sinne des Art.394 OR. Der Beklagte be-
streitet auch nicht, daB3 das Modellstehen der Kligerin entgeltlich war. Abmachungen
der Parteien iiber die Hohe der Vergiitung liegen jedoch nicht vor, und nach der Dar-
stellung der Parteien ist der Klégerin infolge ihrer Weigerung, den ihr im Anschluf3 an
die Aufnahmen angebotenen Betrag von Fr. 90.— anzunehmen, bisher kein Honorar
ausgezahlt worden.

Der Verjahrungseinrede des Beklagten gegeniiber ist festzuhalten, daf3 die Forderung
auf ein Prospekthonorar nach iibereinstimmender Darstellung im September 1966, im
Zeitpunkt der Aufnahmen, entstanden und féllig geworden ist. Alle Forderungen, fir
die das Bundeszivilrecht nicht etwas anderes bestimmt, verjahren mit Ablauf von zehn
Jahren (Art. 127 OR). Eine solche Ausnahme ist mit Bezug auf den vorliegenden Fall
in der Bundesgesetzgebung nicht zu finden. Es handelt sich um ein entgeltliches Auf-
tragsverhiltnis besonderer Art, das sich nicht mit den in Art. 128 Ziff. 3 OR aufgezihlten
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Ausnahmetatbestdnden deckt und daher keine Forderungsverjihrung mit Ablauf von
finf Jahren bewirkt.

Zur Hoéhe der Vergiitung hat das Beweisverfahren folgendes ergeben: Die Leiterin
der Modellagentur, welche die Klagerin fiir die streitigen Aufnahmen vermittelte, fithrte
als Zeugin aus, diese sel damals nur fur eine sogenannte Présentation bestellt worden,
d.h. fiir Aufnahmen, auf Grund deren sich der Kunde fiir eine bestimmte Verwendung
der Bilder gegen eine weitere Vergiitung entscheide. Dafur allein seien Fr. 90.— ange-
messen gewesen. Nach Tarif waren indessen als Prospekthonorar fiir eine weltweite Ver-
sffentlichung 2000 bis 3000 Franken iiblich gewesen, und Aufnahmen fiir Plakate wéren
noch héher zu honorieren gewesen. Demgegeniiber bezeichnete der Gutachter das
Honorar fiir Aufnahmen mit Einwilligung zur Verwendung im Prospekt im Betrage von
150 bis 200 Franken als ausgewiesen. Davon ist auszugehen, zumal da die Zeugin in
einem Schreiben vom 22. April 1969 das iibliche Verdffentlichungshonorar fiir ein Plakat
im Weltformat auf nur Fr. 1000.— beziffert hatte, was ihre Unzuverldssigkeit dokumen-
tiert. Zudem bestitigte die Zeugin H., Leiterin einer anderen Modellagentur, bezogen
auf den heutigen Zeitpunkt ein durchschnittliches Tageshonorar von Fr. 750.— fir
Werbeaufnahmen, die Verwendungserlaubnis fir Prospekte eingeschlossen, und die
Kldgerin gestand in der Beweisverhandlung zu, sie habe im vorliegenden Fall genau eine
Stunde gearbeitet. An diesen Anhaltspunkten vermag auch die von der Kligerin nach-
traglich eingereichte Quittung vom 21. Dezember 1965 nichts zu dndern, nach welcher
sie damals von einem anderen Photographen Fr. 2000.— bezog, zumal da sie ihm per
Saldo aller Anspriiche quittierte, so dafl daraus fiir die hier zu entscheidende Frage keine
Schliisse gezogen werden koénnen. Der Klédgerin sind unter dem Titel Prospekthonorar
Fr. 200.— zuzusprechen. Im iibrigen ist die Klage abzuweisen. »

Bestell- bzw. Bearbeitungsvertrag (OR Art. 363)

Fiir das Qustandekommen eines sog. Bestellvertrages geniigt es, wenn dem Autor —
haer einem Komponisten — gegen ein angemessenes Honorar der Aufirag zur Kom-
position von Instrumentalbegleitsitzen erteilt wurde. Rechtliche Tragweite einer
nachtraglichen schriftlichen Vereinbarung iiber Urheberrechie und Honorar.

Auch mit einem Bestellvertrag kann nach Trew und Glauben eine Nutzungspflicht
des Bestellers bzw. Auftraggebers verbunden sein. Voraussetzungen hierfir.

Der Besteller kann sich dieser Nutzungspflicht nicht schon wegen gering fiigiger
Abweichungen der Instrumentalbegleitsitze von den aufgestellten Richtlinien ent-
ziehen, wenn er dem Autor nicht zuvor Gelegenheit gegeben hat, diese Mdingel zu
beheben.

Pour qu’un « Bestellvertrag » soit valablement conclu, il suffit qu’un auteur — ici
un compositeur — ait été chargé de composer contre une rémunération appropriée des
accompagnements instrumentaux. Portée juridique d’un accord écrit subséquent sur
les droits &’ auteur et la rémunération.

Une obligation d’usage du maitre, respectivement du mandant, peut de bonne foi
également découler d’un tel contrat. Conditions.

Le maitre ne peut pas se délier de cette obligation d’usage pour la raison que les
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accompagnements instrumentaux différent légérement des directives données, alors
qu'il wa pas accordé a I’ auteur la possibilité de remédier a ces défauts.

SJZ 70 (1974) 143t., Urteil der I11. Zivilkammer des Obergerichts des
Kantons Ziirich vom 16. Oktober 1973.

Der Klager, von Beruf Musiker, erhielt im Jahre 1966 vom Beklagten
miindlich den Auftrag, zu einer Anzahl von Liedern eines Gesangbuches
die Instrumentalbegleittexte zu komponieren. Hiefiir wurde ihm gleich
wie andern Musikern, die ihrerseits mit der Komposition weiterer Begleit-
texte betraut worden waren, ein angemessenes Honorar versprochen. Der
Kliger lieferte die Begleittexte ab. Ein Teil davon erschien Anfang 1967
in einem als Uberbriickung bis zur Bereinigung und zum Erscheinen des
vorgesehenen definitiven Begleitbandes vorgesehenen Teildruck. Am
13./18.Juli 1967 schlossen die Partcien eine schriftliche Vercinbarung,
wonach der Kldger sdmtliche Urheberrechte an den im Teildruck erschie-
nenen und einigen weitern, allerdings nicht allen Sitzen gegen ein Hono-
rar von Fr.70.— pro Satz auf den Beklagten tibertrug. Gleichzeitig wurde
mit Riicksicht darauf, daB der Klager Mitglied der SUISA-Mechanlizenz
war, mit Bezug auf die Auffithrungsrechte eine Zusatzregelung entspre-
chend der SUISA-Regelung vorbehalten und offenbar auch abgeschlos-
sen. Die Uberpriifung der vom Kldger abgelieferten Sitze durch die zu-
stindigen Fachkommissionen des Beklagten fiir eine definitive Druckle-
gung bzw. fiir die Aufnahme in den definitiven Begleitband war offen.
Nach einer gewissen Zeit lehnte der Beklagte diese Autnahme ab mit der
Begriindung, diese entspriche nicht den seinerzeit aufgestellten Richt-
linien. Er bestellte die Sdtze anderweitig. Der Klager forderte daraufhin
von ihm Schadenersatz in der Héhe der nach seiner Meinung ihm durch
die ungerechtfertigt verweigerte Drucklegung mangels Auffithrungen ent-
gangenen SUISA-Ertriagnisse. Der von den Parteien bestellte Schiedsrich-
ter schiitzte die Klage grundsatzlich. Das Obergericht des Kantons Ziirich
wies eine hiergegen eingereichte Nichtigkeitsbeschwerde aus folgenden
Erwédgungen ab:

3. In der zur Entscheidung stehenden Sache billigt der Beklagte die Auffassung des
Einzelschiedsrichters, die Verhiltnisse der Parteien unterstiinden nicht dem Rechte des
Verlagsvertrages (Art.380ff. OR). Dagegen ficht er die Annahme an, zwischen den
Parteien sei ein sogenannter Bearbeitungsvertrag im weitern Sinne — ein im Gesetz nicht
genannter, jedoch in der Literatur anerkannter Vertragstyp — zustande gekommen. Es
fehle, so macht er geltend, an einer Willenseinigung uber die wesentlichen Elemente
dieses Vertrages, im besondern iiber die Hohe eines dem Kliger zu bezahlenden
Honorars und tiber eine «eventuelle» Verpflichtung des Beklagten, die Instrumental-
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begleitsitze zu vervielfdltigen. Rechte und Pflichten der Parteien seien erst durch die
schriftliche « Vereinbarung» vom 13./18. Juli 1967 begriindet worden. Die gegenteilige
Annahme des Einzelschiedsrichters verstoBe klar gegen Art.1 und 2 OR (§ 344 Ziff.9
ZPO).

Riige und Behauptung, vor Abschlufl der «Vereinbarung» vom 13./18.Juli 1967
habe zwischen den Parteien iiberhaupt kein Vertragsverhiltnis bestanden, sind unbe-
griindet. Der Einwand des Beklagten, es fehle an einer Einigung iiber eine «eventuelle»
Verpflichtung des Beklagten, die Instrumentalbegleitsitze zu vervielfiltigen, d.h. zu
nutzen, st6ft insoweit ins Leere, als der Einzelschiedsrichter eine solche «generelle»
Pflicht des Beklagten und damit eine Vereinbarung iiber die typische Leistung des Ver-
legers verneint hat. Er bejahte allerdings eine «relative, zweckgebundene» Nutzungs-
pflicht des Beklagten in Verbindung mit dem Bestellvertrag. Diese Frage ist fiir die
weitere Entscheidung erheblich, beriihrt jedoch das Zustandekommen eines Bestellver-
trages nicht. Wesentlich in diesem Zusammenhange ist nur die Feststellung, daB der
Kliger mit der Herstellung eines Werkes betraut worden ist.

Mit dem Einwand, das Honorar des Kldgers sei erst durch die « Vereinbarung» vom
13./18.Juli 1967 hinreichend bestimmt worden, unterstellt der Beklagte sodann, das
Honorar sei anfangs nicht gentigend bestimmt und auch nicht bestimmbar gewesen.
Hierbei geht er von falschen rechtlichen Voraussetzungen aus. Der Auftraggeber schul-
det dem Beauftragten, wenn nichts anderes vereinbart, der Auftrag aber entgeltlich ist,
das tibliche Entgelt (Art. 394 Abs.3 OR), und der Besteller eines Werkes hat den Beauf-
tragten, wenn eine Vereinbarung iiber den Werklohn nicht getroffen wurde, nach MaB-
gabe des Wertes der Arbeit und der Aufwendungen zu entléhnen (Art.374 OR). Des-
gleichen hat auch der mit der Erstellung eines (urheberrechtlich schiitzbaren) Werkes
Beauftragte in der Regel Anspruch auf ein Honorar, selbst wenn dessen Héhe nicht
niher bestimmt wurde (vgl. mit Bezug auf den Bestellvertrag im engeren Sinne Oser/
SCHONENBERGER, N. 7 zu Art.393 OR).

Das Zustandekommen eines Bestellvertrages wire nur dann zu verneinen gewesen,
wenn zwischen den Parteien iiberhaupt kein Auftragsverhiltnis bestanden hitte. Der
Beklagte erteilte jedoch dem Kliger den verbindlichen Auftrag, Instrumentalbegleit-
sitze zu komponieren. Er hat dem Kliger und den andern Komponisten fiir ihre Arbeit
auch im vornherein ein angemessenes Honorar versprochen. Ein etwa dem Preisaus-
schreiben dhnlicher Tatbestand (Art.8 OR) liegt nicht vor und wurde von den Parteien
auch nie geltend gemacht.

Der Einzelschiedsrichter verletzte daher auch nicht klares Recht, wenn er die «Ver-
einbarung» vom 13./18.Juli 1967, wodurch der Kliger dem Beklagten die Urheber-
rechte an einer bestimmten Anzahl von Instrumentalbegleitsdtzen tibertrug, im Kern
als Vollzugsgeschift des Bestellvertrages wiirdigte. Der Beklagte bringt gegen diese Auf-
fassung gerade nur vor, dall ein solches unterliegendes Verpflichtungsgeschift fehle.
Dies trifft nicht zu. Mit Recht bemerkte denn auch der Einzelschiedsrichter, die Uber-
tragung der Urheberrechte miisse einen Rechtsgrund haben. Der Rechtsgrund liegt im
Bestellvertrag, Freilich wurde durch die « Vereinbarung» vom 13./18. Juli 1967 weiter
auch das Honorar mit Fr. 70.— pro Satz nidher bestimmt. Dadurch wurde aber lediglich
nochmals die Entgeltlichkeit des Auftrages bestitigt und nachtriglich von den Parteien
selber das Honorar niher festgelegt. Das Zustandekommen eines Bestellvertrages wird
hierdurch nicht widerlegt.

4. Der Einzelschiedsrichter lieB es bei der Feststellung bewenden, gemiB Art.6 der
«Vereinbarung» vom 13./18. Juli 1967 habe der Lohn des Klédgers Fr. 70.— pro Instru-
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mentalbegleitsatz betragen. Indes, so argumentierte er, sei der Beklagte nach Gesetz und
Vertrag verpflichtet gewesen, die eingereichten Sitze zu priifen und dem Kliger all-
fallige Mingel anzuzeigen, im besondern ihm Gelegenheit zur Anbringung von Korrek-
turen zu geben. Er gelangte zum Ergebnis, der Beklagte habe seine gesetzlichen und
vertraglichen Verpflichtungen verletzt, indem er dem Kldger nach Ende 1966 keinen
der abgelieferten Begleitsitze mehr zur Verbesserung zuriickgegeben habe, obgleich alle
diese Sitze korrigierbar und verbesserungsfihig gewesen wiren. Der Beklagte sei daher
dem Klédger zu Schadenersatz, ndmlich zum Ersatz der infolge der Nichtverbreitung der
Begleitsatze und des Unterbleibens von Auffithrungen entgangenen SUISA-Ertrig-
nisse, verpflichtet, Schaden und Schadenersatzpflicht begriindete der Einzelschieds-
richter im nahern damit, der Klager sei nach Treu und Glauben zur Annahme berech-
tigt gewesen, die vom Beklagten gutgeheiBenen Sitze wiirden in den definitiven
Instrumentalbegleitband aufgenommen. Sofern das Uberpriifungs- und Selektionsver-
fahren beziiglich der kligerischen Sitze regulir verlaufen wire, und die nachgewiesene
Vertragsverletzung durch den Beklagten nicht stattgefunden hitte, miisse als sicher
angenommen werden, dall mindestens ein Teil der vom Klédger eingereichten Sitze in
den endgiiltigen Begleitband aufgenommen und druckgelegt worden wiren, wie dies bei
den andern Komponisten der Fall gewesen sel. Der Beklagte wirft demgegeniiber dem
Einzelschiedsrichter vor, er widerspreche sich damit selber in krassester Weise, da er bei
der Pritfung der Frage, ob ein Verlagsvertrag vorliege, eine Nutzungspflicht des Beklag-
ten verneint habe. Weiter macht er geltend, die vom Einzelschiedsrichter hinsichtlich
der Nutzungspflicht des Beklagten vorgenommene Vertragsauslegung — darunter ver-
steht er die Auslegung der «Vereinbarung» vom 13./18.Juli 1967 — verstoBe in klarer
Weise gegen Art. 18 OR und Art.2 ZGB (§ 344 Ziff. 9 ZPO). Zudem stelle sie eine Ver-
weigerung des rechtlichen Gehors dar (§ 344 Ziff.6 ZPO).

a) Der Einzelschiedsrichter setzt mit der Annahme einer Schadenersatzpflicht des
Beklagten in der Tat eine mit dem Bestellvertrag verbundene «relative, zweckgebun-
dene» Nutzungspflicht voraus. Er widerspricht sich aber deshalb nicht und verletzt
nicht klares Recht, auch wenn er anderseits eine «generelle» Nutzungspflicht des Be-
klagten als die typische Vertragsleistung des Beklagten verneint. Fragwiirdig ist freilich,
ob schon bei einer Ubertragung von ausschlieBlichen Urheberrechten im Zweifelsfalle
eine Nutzungspflicht des Auftraggebers unterstellt werden darf, wie dies der Einzel-
schiedsrichter anzunehmen scheint. Das schweizerische Recht kennt im Unterschied
zum deutschen Recht (§ 41 dURG) keine dahingehende allgemeine (subsididre) Ge-
setzesvorschrift und 148t bel der unterschiedlichen Gestaltung auch nicht ohne weiteres
eine nach Art. 1 ZGB zu schlieBende Liicke in dieser Richtung erkennen. Eine Nutzungs-
pflicht des Bestellers kann indes unter den gegebenen Umstanden nach Treu und Glau-
ben begriindet sein. Und dies diirfte der Einzelschiedsrichter vor allem gemeint haben,
wenn er vorliegend unter Hinweis auf Treu und Glauben eine «relative, zweckgebun-
dene» Nutzungspflicht des Beklagten bejahte. Nach dem von ihm zitierten Kommentar
MoéuriNGg/Nicorint zum deutschen Urheberrecht kann eine solche Pflicht auch bei
andern Vertragsarten bestehen als dem Verlagsvertrag, wo sie typisch und wesentlich
ist. Zu beruicksichtigen seien vor allem die Interessen der Parteien, wie sie im Zeitpunkte
des Vertragsschlusses bestanden und im Vertrag ihren Ausdruck gefunden hitten, so-
wie die Gebriauche des in Rede stehenden Geschiftszweiges (MéuriNg/NicoLint, Anm. 3
zu § 41 dURG). Diese ganz und gar der Auffassung von Treu und Glauben auch nach
schweizerischem Recht entsprechenden Grundsitze kénnen bedenkenlos {ibernommen
werden. Wenn der Beklagte demgegeniiber unter Berufung auf TRoLLER, Immaterial-
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giiterrecht IT, 920, einwendet, der Bestellvertrag beinhalte seinem Wesen nach keine
Nutzungspflicht des Bestellers, so iibersieht er, daf3 damit lediglich der Bestellvertrag in
seinen wesentlichen, notwendigen Bestandteilen umschrieben und in diesem Sinne zum
Verlagsvertrag abgegrenzt wird. Eine Nutzungspflicht in Verbindung mit dem Bestell-
vertrag im weitern Sinne, wo der frei schaffende Kiinstler seine Urheberrechte ganz oder
teilweise auf den Besteller zu iibertragen verpflichtet ist, wird hierdurch nicht ausge-
schlossen.

Zu iberprifen bleibt, ob die Annahme einer aus Treu und Glauben hergeleiteten
«relativen, zweckgebundenen» Nutzungspflicht unter den gegebenen Umstinden un-
vertretbar und willkiirlich sei. Nicht alles, was der Einzelschiedsrichter zur Begriindung
hiefiir anfithrt, ist hieb- und stichfest. Der SchluB3 von der Annahme einer Korrektur-
verpflichtung auf die Nutzungspflicht ist deshalb wenig ergiebig, weil die Korrekturver-
pflichtung die Nutzungspflicht bereits in sich schlieBt. Auch konnte es von Anfang an
nur um eine Verbreitung der Instrumentalbegleittexte durch Aufnahme in den Begleit-
band gehen. Die schriftliche « Vereinbarung» vom 13./18. Juli 1967 umfaB3t zudem nur
16 Begleitsitze, und es sollten hierdurch — wenigstens nach der urspriinglichen Absicht
des Beklagten — nur die im Teildruck erschienenen (9) Sitze geregelt werden. Schon
aufgrund des Bestellvertrages wire der Kldger allerdings zur Ubertragung der Urheber-
rechte an simtlichen Sitzen auf den Beklagten verpflichtet gewesen. Anderseits kann
nach dem vorstehend Gesagten wohl kaum schon bei jedem Bestellvertrag und jeder
Ubertragung von Urheberrechten bzw. Verpflichtung hiezu eine Nutzungspflicht des
Erwerbers angenommen werden. Ausschlaggebend ist vielmehr die vorgesehene Zu-
sammenarbeit der Parteien. In dieser Hinsicht fiihrte der Einzelschiedsrichter iiber-
zeugend aus, Zweck des Unternehmens sei es gewesen, bei verschiedenen Komponisten
Instrumentalbegleitsidtze zu bestellen im Hinblick darauf, diese im Falle der Annahme
durch die zustindigen Kommissionen mit ausschlieBlichen Nutzungsrechten zu er-
werben. Daher hitten die beigezogenen Komponisten nach Treu und Glauben auch
annehmen dirfen, die von ihnen eingereichten Sitze wiirden im Rahmen der gesetz-
lichen Vorschriften und vertraglichen Abmachungen zum Zwecke der Publikation im
Begleitbuch beschaflt. Zu Beginn der Zusammenarbeit war die Herausgabe eines solchen
Buches auch das erklirte Ziel des Beklagten. Solcherart bestand ein enges, auf Treu und
Glauben beruhendes Zusammenarbeitsverhiltnis im Hinblick auf die Schaflung und
Herausgabe des Instrumentalbegleitbandes. Beim mitschaffenden Kiinstler wurde die
Erwartung erweckt, seine Werke wiirden, richtige Erfiillung vorausgesetzt, verdéffentlicht.
Eine anderweitige Verbreitung seines Werkes fiel auBer Betracht. Die Annahme einer
«relativen, zweckgebundenen» Nutzungspflicht erweist sich unter diesen Umstinden
zumindest als vertretbar.

Zweifelsohne ist, wie der Beklagte geltend macht, in erster Linie auf den iibereinstim-
menden wirklichen Willen der Parteien abzustellen (Art.18 OR). Nicht ersichtlich ist
jedoch, inwiefern der Einzelschiedsrichter diesen Grundsatz verletzt habe. Was die
«Vereinbarung» vom 13./18. Juli 1967 anbelangt, so stellte er ausdriicklich unter Hin-
weis aul die Zeugenaussagen der Beteiligten fest, iiber den Inhalt der zwischen den
Vertretern der Parteien am 11. Juli 1967 erfolgten Unterredung bestiinden widerspriich-
liche Aussagen. Der Beklagte hat nicht dargetan, inwiefern diese Schlulfolgerung mit
den Grundsitzen einer freien Beweiswiirdigung (§ 101 ZPO) nicht vereinbar sei.

Im tbrigen sind die gesamten Umstdnde und das Vertragsverhiltnis als Ganzes zu
wiirdigen. Der Beklagte stiitzt sich hierbei lediglich noch auf sein Rundschreiben vom
21. April 1967, womit er den Komponisten bekanntgegeben habe, daB die Vierergruppe



— 186 —

«ermichtigt» sei, die eingereichten Arbeiten zuriickzuweisen. Die Komponisten seien
gebeten worden, innert 14 Tagen Bericht zu geben, ob sie an einer Mitarbeit am Instru-
mentalbegleitband interessiert seien. Der Kldger habe nicht geantwortet. Der Beklagte
habe daher davon ausgehen miissen, der Klager verzichte auf eine weitere Mitarbeit.
Daraus ergibt sich jedoch keineswegs eine klare Freistellung von der Nutzungspflicht.
Die Ermichtigung, die Arbeiten zuriickzuweisen, wurde ausdriicklich auf naher um-
schriebene, hier nicht weiter interessierende Ausnahmefille beschrankt. Diese Formulie-
rung mufBte die Komponisten in der Annahme, ihre eingereichten Sitze wiirden bei
ordnungsgemiBer Ablieferung im endgiiltigen Begleitband Aufnahme finden, sogar be-
stirken. Freilich unterlagen die cingereichten Werke der Uberpriifung durch die Fach-
kommissionen und konnten bei deren Entscheidungen auch schwer wigbare Gesichts-
punkte dsthetischer Natur mitspielen. Durch die Aufstellung von Richtlinien und das
Versprechen, dic Werke nur ausnahmsweise zuriickzuweisen, war jedoch ein objektiver
Rahmen gegeben worden. Abgesehen davon, daB3 der Kliger bei FrlaB des Rund-
schreibens seine Werke bereits vorgelegt hatte, wird somit durch dieses Schreiben nur
bestétigt, was ohnehin aufgrund der gesamten Umstidnde anzunehmen ist.

b) Indem der Einzelschiedsrichter einen Schaden des Klédgers infolge entgangener
SUISA-Ertrignisse und eine Ersatzpflicht des Beklagten bejaht, unterstellt er allerdings
auch, daf3 die Rechte an den Auffithrungen beim Klager verblieben seien. Oder anders
ausgedriickt, er anerkennt ein anwartschaftliches Recht des Kligers auf die SUISA-
Ertragnisse aus den Auffithrungen der zu versffentlichenden Werke. Denkbar wire dem-
gegeniiber eine Honorierung des Kliagers im Sinne von Art.374 OR gewesen, wodurch
der Klédger fiir seine Arbeit und die volle Ubertragung der Urheberrechte ganz und voll-
umfanglich entschddigt worden wire. Der Beklagte selber stiitzt sich nun aber auf die
«Vereinbarung» vom 13./18. Juli 1967, wodurch dem Kliger fiir 16 Sitze und die Ab-
tretung der Urheberrechte daran ein Honorar von Fr. 70.— pro Satz und per Saldo aller
Anspriiche versprochen wurde. Diese Vereinbarung versteht sich nur so, da8 die Rechte
an den Auffiihrungen und damit das daraus flieBende anwartschaftliche Recht auf die
SUISA-Ertriagnissc dem Klédger verblicben. Der Beklagte hat ihm namlich mit Schreiben
vom 13. Juli 1967 ausdriicklich eine der Regelung der SUISA entsprechende Zusatzver-
cinbarung in Aussicht gestellt, und gestiitzt hicrauf unterzeichnete der Klager die
«Vereinbarung» am 18. Juli 1967. Hierbei mufB es sein Bewenden haben. Entscheidend
ist, daB durch diese Vereinbarung die Honoraranspriiche und die Rechte an den Auf-
fithrungen ein- fiir allemal und abschlieBend geregelt worden sind.

Mit Bezug auf die iibrigen, vom Kliger eingereichten Instrumentalbegleitsitze
rechnete aber auch der Beklagte mit einer allfilligen Entschiddigungspflicht in der Hohe
der mutmaBlich entgangenen SUISA-Ertrignisse. Seit April 1967 wuBte er, daB der
Kliger Mitglied der SUISA ist. Nach unangefochtener Feststellung des Einzelschieds-
richters wurden diejenigen Komponisten, deren Werke im endgiiltigen Begleitband
Aufnahme fanden, nach den gleichen Grundsitzen entldhnt, wie sie in der schriftlichen
«Vereinbarung» vom 13./18.Juli 1967 enthalten sind. Zumindest gewisse Komponisten
sind ebenfalls Mitglieder der SUISA. Die Uberlassung der Anspriiche aus den Auf-
fithrungen soll zudem brancheniiblich sein. Unter diesen Umstinden durfte der Einzel-
schiedsrichter, ohne einen Nichtigkeitsgrund zu setzen, davon ausgehen, es habe zwi-
schen den Parteien die Meinung bestanden, der Klidger wiirde bei richtiger Erfilllung
des Vertrages mit Bezug auf alle Sdtze mit Fr. 70.— honoriert, jedoch unter Vorbehalt
der Auffithrungsrechte.
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Damit wird die Annahme einer Nutzungspflicht erneut bestitigt. Denn es konnte
nicht die Meinung haben, der Kliger habe nur bedingt fur den Fall der Veroffent-
lichung seiner Werke Anspruch auf die SUISA-Ertragnisse, der Beklagte wire also in
seinem Willen ganz frei, die abgelieferten Werke zu veréffentlichen oder nicht. Wire
dies richtig, so wire die Anwartschaft des Kldgers auf die SUISA-Ertrignisse ganz vom
Willen des Beklagten abhéngig.

5. Der Einzelschiedsrichter nahm an, der Beklagte habe dadurch, daB3 er dem Kliger
seit Ende 1966 keine Korrekturvorschlige mehr unterbreitet habe, gesetzlich und ver-
traglich festgelegte Grundsitze verletzt und den Kliger im Vergleich zu andern
Komponisten «ungleich und willkiirlich» behandelt. Der Kliger habe sich nicht ge-
weigert, Korrekturen vorzunehmen. Seine Werke seien auch nicht unbrauchbar ge-
wesen. Wesentlich sei, daB keiner der vom Klager vorgelegten Sitze ihm nach Ende
1966 zur Korrektur zuriickgegeben worden sei, die Sétze aber korrigierbar und ver-
besserungsfihig gewesen seien. Der Beklagte ficht diese Erwdgungen in verschiedenen
Punkten wegen Verletzung klaren Rechtes an. Im wesentlichen wendet er sich hierbei
gegen die Annahme des Einzelschiedsrichters, der Beklagte wire nach den gesetzlichen
Vorschriften iiber den Werkvertrag (Art.361 Abs.1 OR und Art.368 Abs.2 OR) und
gemil vertraglicher Abmachung zur Durchfithrung eines Korrekturverfahrens ver-
pflichtet gewesen.

Damit geht er am Kern der Sache vorbei. Wenn der Einzelschiedsrichter eine Pflicht
des Beklagten zur Durchfiithrung eines Korrekturverfahrens bejahte, so wollte er damit
nur sagen, der Beklagte sei im Falle der Unterlassung eines solchen Verfahrens, Korri-
gierbarkeit der abgelieferten Werke und Bereitschaft des Klidgers zur Vornahme von
Korrekturen vorausgesetzt, zur Aufnahme der Werke in den Instrumentalbegleitband
verpflichtet gewesen, d.h. er habe die Folgen seiner Weigerung selber zu tragen. Damit
umschreibt er die Voraussetzungen, unter denen dem Beklagten eine Verbreitung der
Werke zumutbar gewesen wire, und statuiert, rechtlich betrachtet, eine Obliegenheit
des Beklagten. Mit dieser Annahme verstoft er selbst dann nicht gegen klares Recht,
wenn eine solche Pflicht (Obliegenheit) des Beklagten weder den gesetzlichen Vorschrif-
ten tiber den Werkvertrag noch besonderer vertraglicher Abmachung entnommen wer-
den kann. Eine solche Verpflichtung ist im richtig verstandenen Interesse beider Par-
teien und in der gegenseitigen Treuepflicht begriindet. Der Beklagte durfte sich der
Nutzungspflicht nicht schon bei geringfiigigen Méngeln entziehen und nicht hierdurch
die Anwartschaft des Kligers auf die SUISA-Ertragnisse gefihrden. Ein &dhnlicher
Rechtsgedanke findet sich auch in Art.156 OR (Verhinderung des Eintrittes einer Be-
dingung). Eine gedeihliche Zusammenarbeit der Parteien schloB8 die Vornahme von
Korrekturen in sich. Vorliegend erscheint ein solches Verfahren um so mehr begriindet,
als der Beklagte noch nach Ablieferung der Werke des Kldgers im Frithjahr 1967 weitere
Richtlinien (2) erliel. Dem Kliger hitte Gelegenheit gegeben werden sollen, sich auch
diesen anzupassen. Anderseits konnte der Klager dies nur erwarten, sofern seine Werke
nicht génzlich unbrauchbar waren.

Bei diesem Ergebnis braucht auf einzelne Beanstandungen des Beklagten nicht ndher
eingegangen zu werden.



Buchbesprechungen

Marchetti, P.: Sull’esaurimento del brevetto d’invenzione (Dott. A.Giuffre)
Milano 1974. 178 S. L. 3000

Marchetti analysiert unter historischen, dogmatischen und wirtschaftsteleologischen
Gesichtspunkten das Problem, wo und wann die Herrschaft des Inhabers des Patent-
rechtes iiber ein in Verkehr gesetztes Objekt endet.

Er setzt sich mit der These der stillschweigend gewéhrten Lizenz auseinander und
lehnt sie als nicht iiberzeugend ab.

Vom Begriff der Erschépfung des Rechtes sagt er, da3 er wahrscheinlich nicht exakt
und vom dogmatischen Gesichtspunkt aus zu kritisieren sei, weil ein Recht ausgeiibt
werde und sich nicht erschopfe. Doch sei die Formulierung bildkraftig und geeignet,
die praktische Tragweite dieser von Joseph Kohler eingefiihrten Lehre darzutun. Er
verwende daher diese Redewendung ebenfalls.

Marchetti legt im einzelnen dar, weshalb es wirtschaftlich gerechtfertigt sei, ein
unter der Herrschaft des Patentes hergestelltes Erzeugnis dem Markte freizugeben,
wenn der Patentinhaber beim ersten Inverkehrbringen den ihm zukommenden Nutzen
daraus gezogen habe. Dabei seien aber auch Rechtsgeschifte einzubezichen, bei denen
der Patentinhaber auf ein ihm grundsitzlich zukommendes Entgelt verzichtet habe.

Das entscheidende erste Inverkehrbringen sei dann gegeben, wenn der Patentinhaber
durch irgendein Rechtsgeschift (entgeltliches oder unentgeltliches) mit dinglicher oder
obligatorischer Wirkung einem Dritten die GenuBméglichkeit, fiir die grundsitzlich
ein Entgelt zu leisten sei, verschafft habe.

Am Schluf3 seiner Studie wendet Marchetti seine These auf die Abgrenzung der
zuldssigen Reparatur gegen die patentverletzende erneute Herstellung und auf die
freie Beniitzung einer von einem Verfahrenspatent erfassten Maschine an.

Obgleich die Ergebnisse mit jenen, wie sie auch in der schweizerischen Lehre ver-
treten werden, iibereinstimmen, lohnt es sich, diese Studie vom Anfang bis zum Ende
zu folgen. Marchetti hat neben der italienischen Lehre und Rechtsprechung die
deutsche, franzosische, schweizerische und anglo-amerikanische herangezogen und auch
kartellrechtliche Probleme berticksichtigt.

Vor allem ist seine Methode, die das Ergebnis induktiv wirtschaftlich und nicht
deduktiv dogmatisch rechtfertigt, iiberzeugend. A Troller
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Geifler, Dipl.-Phys. Dr. tur., Bernhard: Der Umfang des Stoffschutzes fiir chemi-
sche Erfindungen. Garl Heymanns Verlag KG, Kéln, Berlin, Bonn, Miin-
chen (Schriftreihe zum gewerblichen Rechtsschutz, Band 28, Max-
Planck-Institut fiir auslindisches und internationales Patent-, Urheber-
und Wettbewerbsrecht).

Diese Arbeit behandelt

— die Geschichte des Stoffschutzes in der Bundesrepublik Deutschland,

— die Gegeniiberstellung von absolutem Stoffschutz und verfahrens- oder verwendungs-
gebundenem Stoffschutz,

— einen Rechtsvergleich des Stoffschutzes in Frankreich, USA und den skandinavischen

Landern,

— die theoretische und historische Analyse der Frage des Schutzumfangs von Stofl-
patenten,

— die Darstellung der rechtlichen Auswirkungen des Stoffschutzes in der Bundesrepu-
blik Deutschland und

— die wichtigsten praktischen Auswirkungen von zweckgebundenen Stoffschutzanspri-
chen im Priifungsverfahren und VerletzungsprozeB.

GeiBlers Arbeit ist von berufenster Seite bereits rezensiert worden (Mario M. Pe-
drazzini, «Zum Umfang des Stoffschutzes fiir chemische Erfindungen », — Eine Rezen-
sionsabhandlung — GRUR, Internationaler Teil, Heft 9, 1973, Seiten 594-599). Dann
ist auch die Rechtsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland den Thesen von
GeiBler bekanntlich nicht gefolgt, sondern in Richtung auf absoluten Stoffschutz gelau-
fen. Der diese Entwicklung einleitende Imidazolin-Entscheid, BGH vom 14. Miarz 1972,
konnte von Geiller gerade noch als FuBnote im Vorwort nach Beendigung des Druck-
satzes angebracht werden. Dennoch ist Geifllers hervorragend dargestellte und gut
lesbare Arbeit ein Beitrag, der immer dann Bedeutung haben wird, wenn man sich mit
der Problematik des Stoflschutzes im Zusammenhang mit Gesetzesrevisionen oder in
Streitfillen zu beschéftigen hat, und zwar gleichgiiltig, ob man aus rechtstheoretischen
oder praktischen Griinden mehr zum absoluten oder mehr zum zweckgebundenen
Stoffschutz neigt.

Durch die gegenwirtige Gesetzesrevision hat Geillers Arbeit fir die Schweiz akute
Bedeutung, allein schon deshalb, weil sie den politischen Gehalt von Bestimmungen
iiber den Umfang des Patentschutzes nicht zu verschleiern versucht. .

Th. Ritscher

Dawid, Heinrich: Kommentar zum schweizerischen Markenschutzgesetz, 3. Aufla-
ge, mit Supplement von David, Lucas, 363-+87 Seciten, Helbing &
Lichtenhahn, Fr. 68.—, Basel und Stuttgart, 1974. Das Supplement
auch als Separatum erhiltlich, Fr. 22.—.

Der bekannte und bewéhrte Kommentar David, praktisch der einzige zum Schweizer
Markenrecht, ist in unverinderter Auflage mit einem Supplement erschienen, das ihn
auf den letzten Stand bringt. Der urspriingliche Autor hat leider die Neuerscheinung
nicht mehr erlebt, doch ist von seinem Sohn die Ergidnzung in verdienstvoller Weise
verfaf3t worden.
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Wenn es auch fiir den Beniitzer angenehmer gewesen wire, den Kommentar in
einer vollstandigen Neubearbeitung aus einem GuB vor sich zu haben, so mu3 man doch
fur die Neuauflage mit dem Supplement dankbar sein. Bei den hohen Druckkosten
einer volligen Neubearbeitung wire es kaum zu verantworten gewesen, diesen Auf-
wand zu wagen, umsomehr als das schweizerische Markenrecht sich seit geraumer Zeit
im Revisionsstadium befindet und die Miihe einer neuen systematischen Bearbeitung
besser auf jenen Zeitpunkt aufgespart bleibt.

Durch diese Neuauflage wird der Kommentar seinen angestammten Platz behaup-
ten. Es ist zu hoffen, daB3 er beim ErlaB eines neuen schweizerischen Markengesetzes

in iiberarbeiteter Form wieder erscheinen wird. ..
P.Griesinger

Werkman, Casper F.: Trademarks, their Creation, Psychology and Perception.
XVI + 496 Seiten, Fr. 100.-—, J.H. de Bussy, Amsterdam 1974

Der Leiter der Sektion fiir die internationale Registrierung von Marken beim
WIPO hat sich die anspruchsvolle Aufgabe gestellt, die Verwendung und die Schaffung
von Marken zu untersuchen, um den Marken- und Werbefachleuten einen einfacheren
und billigeren Weg zu zeigen, auf dem iuristisch und kommerziell bessere Marken ge-
funden werden kénnen, als mit den konventionellen Methoden.

Das Buch ist als Ganzes ein starkes Bekenntnis zur Marke und ihrer Aufgabe, was
sehr wohltuend wirkt, wenn man an die vielen Angriffe aus neuerer Zeit denkt. Die
Untersuchungsmethode holt sehr weit aus und beschafft sich ihr Material aus Juris-
prudenz, Philosophie, Psychologie und Statistik.

Angesichts der breiten Analyse der verschiedenen Aspekte einer Marke, ist das
Kapitel iiber die Schaffung von Marken mit knapp vierzig Seiten etwas zu kurz geraten.
Die vorgeschlagene Methode besteht in einer Hiufigkeitsanalyse der auf einem bestimm-
ten Gebiet verwendeten Buchstaben und Buchstabenkombinationen, um mit Hilfe
des Computers unter den weniger iiberlaufenen Wortbildungen etwas brauchbares
zu finden. Der Autor hilt fest, die Lage auf dem Markengebiet, besonders wegen der
rasch sich entwickelnden internationalen Lage, mache die Verwendung des Compu-
ters bei der Markenwahl unerlisslich.

Aus der Praxis kann man dem Autor nur beipflichten, wenn er auf die gro3en Schwie-
rigkeiten bei der Markenwahl hinweist. Ob hingegen der Computer das geeignete
Instrument ist, um die schépferische Wahl von Marken zu bewerkstelligen, ist um-
stritten.

Selbstverstiandlich sind Computerausdriicke und Ubersichten unerlisslich fiir diese
Arbeit, aber die Frage nach dem schépferischen Element bleibt deswegen nach wie
vor offen.

Das Buch wird jedem mit der Materie Vertrauten zu denken geben, denn die Krea-

tion neuer Marken ist eines der wichtigsten Gebiete seiner Titigkeit. ..
P.Griesinger

Auby, Fean-Marie|Plaisant, Robert: Le droit des appellations d’origine, I’ appel-
lation cognac (Librairies Techniques) Paris 1974, VIII, 444 S., FFr.90.—

Der Offentlichrechtler Jean-Marie Auby und der Zivilrechtler Robert Plaisant (in
der Schweiz vor allem bekannt durch seine hervorragenden Studien im Bereich des
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Immaterialgiiter- und Wetthewerbsrechts und des internationalen Privatrechts) haben
dieses Werk so einheitlich geschaffen, daf3 nicht auszumachen ist, was vom einen und
was vom andern stammt.

Vorerst eine Warnung an Abstinenten. Sie sollten das Werk nur beruflich konsul-
tieren. Wiirden Sie es in seinem Gehalt und seiner Stimmung aufnehmen, gerieten sie
in Gefahr, zum Wein — oder noch schlimmer — zu gebranntem Wasser, insbesondere
Cognac zu greifen.

Edgar Faure bekennt denn auch im Vorwort: «... et je dois avouer que jamais si
savant traité ne fut lu avec un sentiment de plaisir plus allégre; tout au long des pages
du livre de mes collégues, ne retrouvais—je pas en effet, vivantes et souplement articu-
lées, les questions relatives au vin qui, de tout temps, m’ont environné ou préoccupé. »

Die Autoren halten im Vorwort den Grundsatz fest, der sie leitete: « Un auteur ne
fait qu’exprimer les réalités et les opinions qui I’entourent. Il en est ainsi pour les auteurs
du présent ouvrage. Sans le concours trés bienveillant de personnalités plus proches du
vin et du Cognac qu’eux-mémes, ils n’auraient pu livrer au public une documentation
qu’ils espérent utile et un commentaire dont ils souhaitent qu’il apporte quelque lu-
miére. » Sie zitieren auch Montaigne: «Et dict Aristote, que les bons législateurs ont
eu plus du soing de ’amitié que de la justice ». Sie fiigen hinzu: «Ce livre montre que
I’on trouve beaucoup d’amitié dans I'etude des lois. » Damit ist selbstverstindlich nicht
die Bevorzugung von Freunden gemeint, sondern die Anteilnahme an den Beziehungen,
die zu regeln sind. Nur durch sie kommt das gerechte Zuteilen zustande (in pectore
index).

Mit all dem soll gesagt sein, daB3 der Leser nicht bloB3 ein zuverlissiges juristisches
Nachschlagewerk in die Hand nimmt. Er erfihrt manches, was ihm auch bekannte
Weinbiicher oder Weinatlasse nicht mitteilen. Hinzuweisen ist z.B. auf die genauen
Angaben iiber Cognac: verwendete Weine (fiir den Handel wegen des geringeren
Alkoholgehalts ungeeignet, wobei niedergridige Sifte den aromareicheren Schnaps lie-
fern — der beste Tessiner Grappa soll jener aus der Americano Traube sein), das dop-
pelte Brennen, um den nétigen Alkoholgehalt zu erreichen, das nachherige eventuelle
Hinzufiigen von Caramel, die fiir die verschiedenen Qualititsbezeichnungen erfor-
derliche Lagerung, die Bedeutung und Zulassigkeit der Champagne-Bezeichnungen, der
Unterschied von Cognac und Armagnac usw. 92 Seiten des Werkes sind dem Cognac
gewidmet, um nicht nur dariiber besonders einlasslich zu berichten, sondern um zu-
gleich an diesem Beispiel darzutun, mit welcher Methode aus den Gegebenheiten heraus
die Probleme analysiert, erklart und mit der Regelung verglichen werden. In der Ein-
leitung bringen die Autoren den Cognac in einem Ausspruch mit Shakespeare in Ver-
bindung, er treffe fiir letzteren wir fiir ersteren zu: « Thy art my gentle Shakespeare, is
made as well as born. »

Diese Feststellung gilt fur alle Produkte, deren Qualitit sowohl von der Bodenbe-
schaffenheit und den regionalen Einfliissen als auch von der Pflege und Bearbeitung
abhéngt.

Das Werk ist eingeteilt in: Administrative Institutionen, die Regelung der appel-
lation d’origine in Frankreich (appellations d’origine simples, appellations d’origine
controdlées, vins délimités de qualité supérieure (V.D.Q.8.), les vins du pays, Kontrolle
und MaBnahmen, Weinkataster, Schluflbemerkungen. Hierauf werden die Ordnungen
einiger Linder einlédsslich und kritisch behandelt: BRD, Argentinien, Australien, Bel-
gien, Spanien, USA, Osteuropa, GroBbritannien, Israel, Italien, Mexico, Niederlande,
Portugal, Schweden, Schweiz. AnschlieBend sind die mehrseitigen internationalen
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Konventionen einbezogen (PVUe, die Arrangements von Madrid und Lissabone),
einige bilaterale Abkommen (Frankreich — BRD, Frankreich - [talien, BRD - Schweiz)
sowie das Rémerabkommen und die Reglementation der V.Q.P.R.D. (vins de qualité
produits dans des régions déterminées).

Hierauf folgt das erwihnte gewichtige Kapitel iiber den Cognac.

In einem letzten Abschnitt bezichen die Autoren kritisch Stellung zur franzésischen
administrativen Regelung, franzésischen Gesetzgebung iiber die appellation d’origine
und zu jener der Staatsvertrige.

Sie gelangen zum iiberzeugenden Schluf, daB nur die Einfithrung und rigorose
Handhabung der appellation d’origine contrélée den Wert der Bezeichnungen sichert.
Sie schlieBen ihr magistrales Werk mit einer Vertrauenserkldrung: Dans la concurrence
internationale trés vive qui est celle de ce temps, I’appellation d’origine constitue en son
domaine un atout maitre qui ne peut en aucun cas étre négligé. Commerces et indus-
tries naissent, prospérent et meurent. Le sol, lui, demeure. »

In den Text eingestreut und im Anhang beigefiigt sind Gesetze und Verordnungen.
Der Anhang enthilt zudem eine Liste der Qualitdtsweine in den Landern der EWG.
Sie allein schon zieht den Leser vom Schreibtisch weg in den Keller. A Troller

Wise, Aaron, N.: Trade Secrets and Know-How throughout the world. 4 Bd.
(Clark Boardman Company Ltd). New York 1974, 4 Bd. US $§ 175,
1 Bd. US § 50.—

Wise plant, wie er im Vorwort schreibt, dem Buchtitel entsprechend, die rechtliche
Behandlung der Fabrikations- und Geschiftsgeheimnisse und des Know-How in allen
Erdteilen (wohl in einer Auswahl der industriell und kommerziell wichtigen Linder)
durchzufithren. Er stellt einen Erginzungsband fiir Lateinamerika in Aussicht.

Die vier verdffentlichten Binde sind im Loseblattsystem erschienen. Die Seitenzahlen
sind auf jedes Land bezogen und nicht pro Band durchnumeriert.

Der erste Teil befaBt sich mit Asien (Japan und Indien, Bd. 1), der zweite Teil mit
Europa (Belgien, Bd. 1; England, Bd. 2; Frankreich und BRD, Bd. 3; Italien Luxem-
burg; EWG, Schweiz, Bd. 4).

In allen Banden ist nach dem Vorwort eine zweiseitige Warnung vor der Rechtslage
in den USA im Zusammenhang mit dem beim Erscheinen des Werkes noch nicht
rechtskriftig beurteilten Fall Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp. aufgenommen. Es
schien damals Wise ungewiB3, ob unter US-Recht Vertrige iiber Fabrikationsgeheim-
nisse rechtsgiiltig abgeschlossen werden kénnen. Er riet daher an, die Unterstellung
unter das US-Recht zu meiden. Inzwischen sind die Bedenken in bezug auf Vertrige
iiber Fabrikationsgeheimnisse durch das Urteil des Supreme Court vom 13.Mai 1974
(181 USPQ 673/1974) wohl beseitigt. Wise wird 1976 einen vollstindigen UPA-Band
verdffentlichen.

Wise hat bei der Darstellung der Probleme in den einzelnen Lindern alle irgend-
wie méglichen Aspekte beriicksichtigt (Zivil-, Straf-, Steuer-, Gesellschafts-, Vertrags-,
Antitrustrecht, anwendbares Recht, gerichtliche Zustindigkeit, Sanktionen (zivil-
und strafrechtliche), Beziechungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Verant-
wortlichkeit Dritter bei der Ausniitzung von Vertragsverletzungen). Beigefiigt sind je-
weilen auch einschligige Gesetzestexte (z. B. Patentgesetze, Devisenbestimmungen usw.).
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Wise hat jedoch diesc iiberaus reichhaltige Information nicht in ein Schema, das er
zum voraus aufgestellt hat, hineingezwingt, sondern sich von der Eigenart eines jeden
Rechts leiten lassen. Er hat zahlreiche Gerichtsentscheide auszugsweise aufgenom-
men und die Literatur in einer beeindruckenden und iiberraschenden Fiille herange-
zogen.

Dieses groBBe Werk zeugt fiir die Vertrautheit des Autors mit dem anglo-amerika-
nischen und dem kontinentaleuropaischen (Civil law) Rechtsdenken. Er hat nach dem
Rechtsstudium in den USA an der Pariser Universitidt doktoriert.

Wie Wise im Vorwort erklart, lag cs ihm daran, vor allem die Probleme von der
praktischen Seite her anzupacken, dabei aber den theoretischen Aspekt nicht zu ver-
nachlassigen. Nach Ansicht des Rezensenten ist die praktisch wertvolle Auskunft in
einem bewundernswerten Umfang dargeboten. Das gleiche trifft fiir die Information tiber
die theoretischen Streitfragen zu, so tiber die Natur des Know-How und seine Bezie-
hung zum Fabrikations- und Geschiftsgeheimnis. Hingegen fehlt — immer nach der
Meinung des Rezensenten — die Grundlage, die es dem Autor gestattet hitte, aus dem
Gestriipp der widersprechenden Meinungen herauszufiithren.

Eine selbstindige Darstellung des wirtschaftlichen Fundaments (Bedeutung und
Wirkung der Fabrikations- und Geschiftsgeheimnisse einerseits und der Ubermittlung
von allgemein erlernbarem technischem Wissen anderseits mit Beriicksichtigung der
damit verbundenen Ersparnisse und des erzielten Marktvorsprungs) hitte die prakti-
schen Darlegungen noch klarer gliedern und die dogmatischen Diskussionen auf ihren
Niitzlichkeitsgehalt priifen lassen.

Wise hat einerseits die Case-Law Methode angewandt und ist anderseits der dog-
matisch-begrifflichen, somit der traditionellen kontinental europiischen Rechtswis-
senschaft gefolgt. So hat er der Diskussion dariiber, ob das Know-How «property » set
oder nicht, viel Raum eingerdumt. Dabei hat er jedoch den Unterschied zwischen dem
Begriff «property » der US-Rechtssprache und dem kontinentaleuropiischen Eigen-
tumsbegriff nicht geniigend beachtet. Er hat — z.B. bei der Darstellung der Ansicht
des Rezensenten — die fundamental verschiedenen Begriffe « Wirtschafts-, Rechtsgut,
Eigentum » nicht auseinandergehalten.

Es wire gut, wenn Wise in den Ergidnzungslieferungen konsequent von der Frage
ausgehen wiirde, was die wirtschaftliche Funktion des Fabrikations- oder Geschifts-
geheimnisses oder eines zu vermittelnden Wissens (LernprozeB) ist und welcher Rechts-
schutz der Trager solchen Wissens gegen die Aneignung Dritter geniel3t und wie weit
er in Vertrigen den auf der Basis von common law oder Gesetzen gewihrten oder auch
nicht bestehenden Schutz wirksam erginzen kénne.

Wirtschaftsgut und Rechtsschutz sind die beiden Fixpunkte.

Die Diskussion tiber Eigentum und «property » kann nur auf dieser Grundlage
fruchtbar sein; sie ist rasch beendet, wenn es sich ergibt, dafl am Wirtschaftsgut de lege
lata kein ausschliefSliches Recht besteht und wohl auch delege ferenda nicht zu erreichen
ist.

Auch die Auseinandersetzung iiber den Begriff Know-How hat nur im Zusammen-
hang mit dem gemeinten und geschiitzten Wirtschaftsgut einen Sinn. Wichtig ist, was
der Begriff Know-How in einem konkreten Verhiltnis besagt und welcher Rechts-
schutz in bezug auf den so umschriebenen Sachverhalt gewihrt wird.

Dieser Methodendisput schrinkt jedoch die Uberzeugung des Rezensenten vom gro-
Ben praktischen Wert des vorgelegten Werkes nicht ein. Der theoretisch interessierte
Leser ist auch dankbar fiir die geradezu liickenlosen Auskiinfte iiber dic dogmatischen
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Meinungsverschiedenheiten. Wie diese Rezension zeigt, regen sie zum Nachdenken an,
wie man allmihlich die Wirtschafts- und die Rechtslage klarer darstellen und von dieser
Sicht her sich iiber die verwendeten Begriffe einigen kénnte.

Gewerblicher  Rechisschutz, Urheberrecht, Wirlschafisrechi: — Mitarbeiterfest-
schrift zum 70. Geburtstag von Eugen Ulmer mit Beitrdgen aus dem deutschen,
auslindischen und internationalen Recht. Carl Heymanns Verlag KG.,
Koéln, Berlin, Bonn, Miinchen, XII + 587 Seiten, DM 58.—, 1973

In beinahe fiinfzig Beitrigen aus dem Urheberrecht, dem Patent- und Erfindungs-
recht, dem Warenzeichenrecht, dem Wettbewerbsrecht, dem Kartellrecht, dem inter-
nationalen Privat- und ZivilprozeBrecht des gewerblichen Rechtsschutzes und des Kar-
tellrechts, sowie dem gewerblichen Rechtsschutz und der Wirtschafispolitik haben ehe-
malige und gegenwirtige Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts und des Instituts fiir
gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht der Universitat Miinchen ihrem ver-
ehrten Lehrer ein Geburtstagsgeschenk dargebracht, dessen weitgespannter Rahmen
von den umfassenden Interessen des Jubilars inspiriert ist.

Bei der groBen Zahl der Beitrige ist es nicht méglich, im Rahmen einer Buchbe-
sprechung auf alle Einzelheiten auch nur einigermaflen einzugehen, ohne dem Vor-
wurf der Einseitigkeit zu verfallen.

Die Festschrift ist eine Fundgrube von Arbeiten in den angegebenen Rechtsgebieten,
die man mit Gewinn fiir vertiefte Behandlung von Einzelfragen beiziehen wird.

Die Aktualitit vieler der Beitrige wird naturgemail dazu fithren, da sie rasch tiber-
holt sein werden. Doch gerade die Behandlung derartiger Themen mit dem Schwerpunkt
auf praktischen Losungen macht die Festschrift fiir die Spezialisten zu einer wertvollen
Sammlung von Ubersichten, Darstellungen, Informationen und Herausarbeitungen
kontroverser Fragen. Auch wenn man mit den Ergebnissen und Stellungnahmen nicht
in jedem Fall einiggeht, besonders was die bekannten Eigenheiten des deutschen Rechts
anbetriflt, stellen die Beitrage doch eine beachtenswerte Leistung dar, die dem Jubilar

sicher viel Freude bereitet hat. ..
P.Griesinger

Ciampt, Antonio: La durée du droit d’auteur (Casa Editrice Dr. Francesco
Vallardi) Milano 1974, S. 241

Der Autor ist Prisident der italienischen Urheber- und Verlegergesellschaft (S.C. 1.
A.E.). Er war italienischer Delegierter an den diplomatischen Konferenzen (Bruxelles,
Stockholm, Paris) zur Revision der RBUe und von Genf zur Schaffung des WUA.

Ciampi stand stets im Kreise der eifrigsten Fechter fiir einen besser entwickelten
Schutz des Urheberrechts.

Sein neues Werk enthilt seitenparallel einen franzésischen und einen italienischen
Text.

Die Einleitung gibt Auskunft iiber die historische Entwicklung der Schutzdauer in
den nationalen Rechten und den multilateralen Staatsvertridgen.

Ciampi legt dar, da3 zwar eine allgemeine Tendenz zur Verlingerung der Schutz-
dauer festzustellen sei, daB3 diese aber gehemmt wurde durch die Einftihrung einer
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Frist von 25 Jahren im WUA und durch die in der Stockholmer Revisionskonferenz
geschaffene Moglichkeit, dal Liander, die sich der RBUe neu anschlieBen, die bisherige
Schutzfrist beibehalten diirfen.

Ciampi vermutet, daf3 diese Strémungen von einem Wunsche nach Angleichung an
patentrechtliche Fristen beeinfluBBt seien. Er weist die Haltlosigkeit derartiger Ideen
nach.

Er schlieBt die Einleitung mit einem Appell fiir ein einheitliches Urheberrecht im
Bereich der europiischen Gemeinschaft und eine Ausdehnung des Schutzes auf 70
Jahre (Regelung in der BRD).

Der zweite Teil gibt detaillierte Auskunft iber die Bemiihungen, die Schutzdauer zu
verlingern. Ciampi gibt zu, daf3 heute niemand, oder fast niemand, sich noch fiir ein
ewig dauerndes Urheberrecht einsetze. Vorerst wird die Ausdehnung der Schutzfrist
in den nationalen Rechten behandelt. Hernach kommen bilaterale Staatsvertrige zur
Sprache. Im Rahmen der Bestrebungen in Europa wird iiber die Vorsto8e der A.L.A.T.
der C.I.5.A.C,, der S.1.A.E. sowie iiber das Internationale Vorprojekt von Genf zur
Ausdehnung des Schutzes auf 80 Jahre einlisslich berichtet.

Ciampi stellt zum SchluB die 70jihrige Frist in der BRD und Osterreich als Vor-
bild hin.

Ein Anhang enthilt Rapporte, Ausziige aus Konferenzakten und Fristvergleiche.

Da im Verlaufe der weiteren Arbeiten an dem neuen schweizerischen URG die
Schutzfrist griindlich zu bedenken ist, kommt Ciampis Werk gerade im guten Zeit-
punkt. Es hilft, die Probleme besser zu erkennen und zu analysieren. A. Trolle

. Troller
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1. Jahresbericht des Vorstandes
(E.JUuckeRr)

In der Berichtsperiode hat sich der Mitgliederbestand der Schweizergruppe
gegeniiber dem Vorjahr nur unwesentlich verindert; er ist von 294 auf 298 Mit-
glieder angestiegen. Bedauerlich ist der Austritt einiger Firmenmitglieder, er-
freulich der Beitritt mehrerer junger Fachleute. Der Vorstand freut sich, dafl
auf diese Weise ein steter Verjlingungsprozef3 stattfindet. Er heif3t diese neuen
Mitglieder ganz besonders willkommen und hofft, daB3 sie sich intensiv an der
Arbeit der Schweizergruppe beteiligen werden. Auch méchte der Vorstand die
Hoflnung aussprechen, dafl alle Mitglieder im Rahmen ihrer Méglichkeiten
weitere Interessenten auf die Schweizergruppe aufmerksam machen und zum
Beitritt ermuntern.
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Zu der in der Berichtsperiode geleisteten Arbeit ist folgendes auszufithren:
Der Vorstand trat zweimal zusammen und behandelte aulerhalb der Sitzungen
eine Reihe von Sachgeschiften auf dem Korrespondenzweg. In zahlreichen
Vernehmlassungsverfahren wirkte der Vorstand aktiv mit, unter anderem in
der Frage eines verbesserten Schutzes der Ursprungsbezeichnungen und anderer
Herkunftsbezeichnungen. In einer zusammen mit Herrn Hool ausgearbeiteten
Stellungnahme zuhanden des Eidgendssischen Amtes fir geistiges Eigentum
wurde zu verschiedenen von der WIPO unterbreiteten Vorschligen festgestellt,
dafi sich die Schweiz aktiv an den Arbeiten beteiligen sollte. Die Ausarbeitung
eines neuen Vertrages wire einer einfachen Revision der Abmachungen von
Lissabon vorzuziehen. Allerdings hitte das neue Abkommen nur dann einen
Sinn, wenn sich die Mehrzahl von Lindern daran beteiligen wiirde.

Ferner hatte der Vorstand zu einer gemeinsamen von der WIPO und der
UNCTAD ausgearbeiteten Studie tiber die Bedeutung des Patentsystems fur
den Technologietransfer in Entwicklungslinder Stellung zu nehmen. Diese
Aufgabe wurde so gelést, dafl eine ad hoc gebildete Arbeitsgruppe zusammen
mit Herrn Vize-Direktor Braendli vom Eidgendssischen Amt fur geistiges
Eigentum die Studie durchdiskutierte und dabei zum Schlufi gelangte, daf3
diese als Grundlage einer Anderung des bestehenden gewerblichen Rechts-
schutzes ungeeignet sei. Eine entsprechende Eingabe an das Eidgenéssische
Amt vom 23. Mai 1975 nahm zur Studie in diesem Sinne Stellung und stellte
den geplanten Verhaltenskodex in Frage. Die ad hoc gebildete Gruppe schlug
auflerdem vor, Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes seien im Zustandig-
keitsbereich der WIPO zu belassen, da die UNCTAD eindeutig politische Ziele
verfolgt.

Auf Ersuchen des Eidgenossischen Amtes nahm der Vorstand auch zum
Protokoll betreffend das Haager Abkommen iiber die internationale Hinter-
legung gewerblicher Muster und Modelle im Hinblick auf die Diplomatische
Konferenz vom 28. August 1975 in Genf Stellung und erklédrte sich mit dessen
Ratifizierung durch die Schweiz einverstanden.

Im August dieses Jahres stellte das Eidgenéssische Justiz- und Polizeideparte-
ment dem Vorstand eine Vorlage tiber die Ratifikation von drei internationalen
Patentabkommen und einer Teilrevision des eidgenégssischen Patentgesetzes zu.
Die Schweizergruppe wurde eingeladen, sich bis Ende 1975 zu diesem Vor-
schlag zu duflern. Der Bundesrat beantragt in seinem Vorschlag den Beitritt
der Schweiz zu den folgenden drei Abkommen:

— zum Ubereinkommen des Europarates von 1963 tiber die Vereinheitlichung
gewisser Begriffe des Patentrechtes (Patentharmonisierungsabkommen)

— zum Vertrag von 1970 iber die internationale Zusammenarbeit auf dem
Gebiet des Patentwesens (Zusammenarbeitsvertrag)

— zum Ubereinkommen von 1973 iiber die Erteilung europiischer Patente
(Europdisches Patentiibereinkommen)
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Das erste Ubereinkommen geht bereits auf die 60er Jahre zuriick, es setzte
sich zum Ziel, eine Anzahl nationaler Verfahrensregeln fiir die Erteilung von
Patenten auf europdischer Ebene zu harmonisieren, Der 1970 im Rahmen der
WIPO abgeschlossene Zusammenarbeitsvertrag will dadurch, dafl jede im
Lande des Patentanmelders eingereichte internationale Anmeldung gleich-
zeitig als Anmeldung fiir alle vom Anmeldenden bezeichneten Vertragsstaaten
gelten soll, eine Vereinfachung des Anmeldeverfahrens herbeifithren. Auf diese
Weise wire nur ein einziger Priifungsbericht iiber die technischen Voraus-
setzungen zu erstellen.

Von entscheidender Bedeutung ist das Europaische Patentiibereinkommen,
das 1973 neben der Schweiz von 15 weiteren westeuropaischen Staaten vor-
laufig unterzeichnet worden ist. Es fithrt zu einem zentralen europdischen
Patenterteilungsverfahren. Ein in Miinchen angemeldetes, dort gepriiftes und
genehmigtes Patent soll in allen Staaten gleiche Rechtswirkung haben.

Die Ratifizierung der drei genannten Abkommen wiirde die Schweiz zwin-
gen, das Patentgesetz von 1954 zu revidieren und hierbei eine Anpassung ge-
wisser nationaler Verfahrensregeln an die internationalen Vereinbarungen vor-
zunehmen.

SchlieBlich stellte sich nach Erscheinen des zweiten Vorentwurfes fiir ein
revidiertes Bundesgesetz tiber Urheberrecht im Vorstand die Frage der Bildung
einer eigenen Arbeitsgruppe. Man kam tberein, keine selbstandige Arbeits-
gruppe aufzustellen. Nach Kontaktnahme mit der Vereinigung fiir Urheber-
recht wurde die Moglichkeit einer Teilnahme interessierter Mitglieder der
Schweizergruppe an den Beratungen der genannten Vereinigung vereinbart.

Im Laufe des Berichtsjahres fand am 6. Juni 1974 in Bern erstmals wieder eine
von itber 60 Mitgliedern besuchte Arbeitssitzung statt. Auf der Tagesordnung
standen folgende aktuelle Themen zur Diskussion: Der Schutz des Know-how,
die Europiische Marke und Sortenschutzfragen.

Im Rahmen einer Intensivierung der Kontakte mit anderen AIPPI-Landes-
gruppen haben der Prasident der DDR-Landesgruppe, Herr Prof. Schénrath,
und sein Generalsekretir, Herr Dr. Eckner, am 11. Oktober 1974 einen Besuch
abgestattet und Vortrage zu den folgenden Themen gehalten:

«Fragen des Schutzes von Erfindungen in der DDR mit einigen Aspekten der
Zusammenarbeit zwischen den sozialistischen Landern » und «Einige aktuelle
Fragen der Warenkennzeichen der DDR unter Berlicksichtigung rechtlicher
Probleme aus der Sicht der schweizerischen Exportindustrie ».

Der Vorstand der Schweizergruppe ist an solchen Kontakten und am
Meinungsaustausch besonders interessiert. Der Prasident der Schweizergruppe
hat aus diesem Grunde Verbindung mit der bulgarischen Landesgruppe der
ATPPI, die am Kongrefl in San Francisco in die internationale Vereinigung
aufgenommen wurde, hergestellt. In Sofia hielt er ein Referat, worin er sich mit
Problemen auseinandersetzte, welche mit dem Patentieren von Erfindungen in
westlichen Lindern zusammenhingen. Osteuropiischen Staaten fehlen auf
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diesem Gebiet praktische Erfahrungen, und Hilfe wird deshalb sehr dankbar
entgegengenomimen.

An verschiedenen Zusammenkiinften aufinternationaler Ebene nahmen Mit-
glieder der Schweizergruppe als Delegierte der AIPPI teil. Herr Dr. A. Hiini
war Delegierter am Sachverstandigenausschufi der WIPO fiir die Hinter-
legung von Mikroorganismen zum Zwecke des Patentverfahrens in Genf vom
23. bis 26.April 1974 und vom 22. bis 29.April 1975. Der Prisident der
Schweizergruppe vertrat die AIPPI bei der WIPO im Rahmen des technisch-
juristischen Programmes fiir den Erwerb der mit dem gewerblichen Eigentum
im Zusammenhang stehenden Technologie durch die Entwicklungslinder in
Genf vom 18. bis 22. November 1974. Er hielt hierbei am Licensing Seminar
ein Referat zum Thema «The Role of Patents in License Agreements with
Special Emphasis on Recent Legislative Changes in Developing Countries ».
Der Prisident der Schweizergruppe, vertreten durch Herrn Dr. H. Wichmann,
war Delegierter bei der WIPO am stindigen Ausschuf fiir den Erwerb der mit
dem gewerblichen Eigentum im Zusammenhang stehenden Technologie durch
die Entwicklungslander in Genf vom 17. bis 21. Mérz 1975 und an Arbeitsaus-
schufisitzungen tiber das Modellgesetz iiber Erfindungen und Know-how fiir
die Entwicklungslander in Genf am 25. bis 29. November 1974 und am 26. bis
30.Mai 1975. An verschiedenen PCT-Interimsausschiissen in Genf vom 12. bis
19.November 1974 vertrat Herr Dr. M. Mathez die AIPPI. Herr Chr. Sordet
wird als Delegierter der AIPPI an der kommenden Luxemburger Konferenz
fur das Gemeinschaftspatent vom 17.November bis 15. Dezember 1975 teil-
nehmen.

Der Prisidentenrat trat kurzfristig am 30. November und 1. Dezember 1974
in Genf zusammen, um sich iiber die Frage der Revision der Pariser Uberein-
kunft und insbesondere iiber die Einfiigung von Bestimmungen zugunsten der
Entwicklungslinder zu beraten. Herr Bundesrichter Dr. H. Tschopp vertrat die
Schweizergruppe an diesen Sitzungen.

Im Mai 1975 fand in San Francisco der 29. Kongrefi der Internationalen
Vereinigung fiir gewerblichen Rechtsschutz statt. Die Schweizer Delegation
setzte sich aus 40 Mitgliedern zusammen.

Zur Orientierung sei auf die Jahresbiicher der ATPPI 1975/1 und 1975/11
verwiesen, in denen die Berichte der Landesgruppen fiir den Kongref3 in
San Francisco sowie der zusammenfassende Bericht des Generalberichterstat-
ters abgedruckt sind. Hervorzuheben ist, da3 die Schweizergruppe zu allen
Fragen, in denen Rapporte der Landesgruppen verlangt wurden, Berichte ein-
gereicht hat. Die Vorbereitung dieser Berichte erfolgte an zahlreichen Sitzun-
gen der einzelnen Arbeitsgruppen.

Diese summarische Ubersicht der Ereignisse in der Berichtsperiode und der
Tatigkeit der Schweizergruppe in dieser Zeitspanne soll nicht geschlossen wer-
den, ohne eine besonders erfreuliche Entwicklung gebiithrend zu wiirdigen: Die
Schweizergruppe verfiigt heute tiber dynamische, leistungsfahige Arbeitsgrup-
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pen, welche sich mit samtlichen Fragen, die aufuns zukommen, auseinandersetz-
en. Diese Arbeitsgruppen haben in den vergangenen Monaten eine intensive und
niitzliche T#4tigkeit entfaltet und dadurch in internationalen Gremien zum An-
schen der gesamten Schweizergruppe ganz wesentlich beigetragen. So ist der
Vorstand heute in der Lage, seine Uberlegungen auf die Facharbeit dieser
Gruppen zu basieren. Er méchte diese Gelegenheit wahrnehmen, um allen, die
an diesen Arbeiten mitmachen, insbesondere aber den einzelnen Gruppen-
leitern, den besten Dank abzustatten.

2. Einwirkung der nationalen und internationalen Bestimmungen zur
Gewiihrleistung der Freiheit des Wettbewerbs auf die gewerblichen Schutz-
rechte; Frage 378

(M. PEDRAZZINI)

1. Uberblick iber den Stand

1. Auf der Grundlage eines ausfithrlichen Berichtes der ad hoc Kommission
der Schweizergruppe hat der Vertreter derselben am Kongre3 der AIPPI in
San Francisco (Dr. M. Lutz) regen Anteil genommen. Die in San Francisco ge-
faBite Resolution (vgl. Annuaire AIPPI 1975/11, S.206f.) ist zu begriifien,
insbesondere aus folgenden Griinden:

a) Es ist wanschenswert, daB3 die AIPPI zu grundlegenden Fragen in eben-
falls grundsitzlicher Art und Weise Stellung nimmt. Sie wird hiczu insbeson-
dere durch die Rechtsprechung des Europiischen Gerichtshofes geradezu
herausgefordert.

b) Es scheint besonders zweckmiBig zu sein, dafi die AIPPI sich bei den EG-
Instanzen Gehér verschafft, und zwar in einer sehr konkreten Form. Die Insti-
tution eines sogenannten «amicus couriae », einer Art Berater des Europaischen
Gerichtshofes, wiirde der AIPPI gemaf3 Art. 22 des Protokolls iiber die Satzung
des Gerichtshofes die Moglichkeit verschaffen, das Gericht fachlich zu beraten.

c) Uber eine allgemeine Stellungnahme hinaus sollte die AIPPI konkretere
Aussagen zum Thema des Verhiltnisses zwischen gewerblichem Rechtsschutz
und Kartellrecht machen.

2. Obwohl in San Francisco im Rahmen der ad hoc Kommission griindlich
auch Punkt . ¢) diskutiert wurde, beschrinkte sich das Plenum auf die oben
zitierte Resolution. Die Arbeit der ad hoc Kommission der Schweizergruppe
bestand also nach dem Kongref} darin, die vom Berichterstatter, Herr Ladas,
den nationalen Gruppen unterbreitete modifizierte Stellungnahme zu unter-
suchen und hiezu Stellung zu nehmen. Das ist mit Schreiben an den Herrn
Berichterstatter vom 27. Oktober 1975 geschehen, in welchem die Schweizer-
gruppe einen neuen Vorschlag fiir eine Erklirung der AIPPI unterbreitet hat.
Darin wird insbesondere mit allem Nachdruck hervorgehoben, daf3 die Durch-
setzung des freien Warenverkehrs nicht den gewerblichen Rechtsschutz gefahr-
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den soll. Die Auslegung des entsprechenden Artikels des EWG-Vertrages
(Art.36) durch die zustdndigen EG-Instanzen nimmt aber auf diesen Vorbehalt
keine Riicksicht, sondern wendet den in Art.36 enthaltenen Grundsatz sogar
gegenteils auflerordentlich extensiv an. Die Schweizergruppe sieht hier einen
der Schwerpunkte im Rahmen des aufgeworfenen Problems.

3. Die Schweizergruppe ist der Auffassung, daB es nicht Sache der AIPPI sei,
in einer grundsitzlichen Stellungnahme hervorzuheben, welche Klauseln
hauptsachlich in Lizenzvertrigen als unzulissig anzusehen seien. Sie hat sich
vielmehr auf die Angabe solcher Klauseln zu beschrianken, die nach ihrer Auf-
fassung als zuldssig zu betrachten sind, eventuell unter Angabe der niheren
Bedingungen der Zuléssigkeit. Auch hiezu hat sich die Schweizergruppe aus-
fithrlich ausgesprochen.

I1. Vorschlag der Schweizergruppe diber eine Erkidrung der AIPPI betreffend das
Verhdltnis des gewerblichen Rechisschutzes zu Geseizen gegen Wettbewerbsbeschrinkungen

A. Allgemeine Stellungnahme

Zur Frage der Vereinbarkeit des Rechts des gewerblichen Rechtsschutzes
mit dem Recht gegen Wettbewerbsbeschrinkungen nimmt die AIPPI folgende
allgemeine Stellungnahme an.

1. Das Recht gegen Wetthewerbsbeschrinkungen und die Regeln tiber den Wett-
bewerb sind ein System von Normen, deren Zweck es ist, die Freiheit der
Industrie und des Handels vor unverniinftigen Beschrinkungen, die deren
Produktions- und Distributionspotential beeintrichtigen wiirden, zu gewéhr-
leisten. Die Philosophie dieses Rechts ist, das Wissen und den Gebrauch neuer
Technologien zu verbreiten und die Industrie und den Handel zu befdhigen,
jede neu sich bictende Gelegenheit, jede neue Erfahrung und jede neue Be-
fahigung zu ergreifen, um so den wirksamen Wettbewerb im Markt zu férdern.
Daher verurteilt dieses Recht jede Vereinbarung und jede Verhaltensweise, die
darauf ausgeht, in unzulissiger Weise die Wettbewerbsfreiheit zu vermindern
oder zu verhindern.

2. Das Recht des gewerblichen Rechisschutzes ist ein System von Normen, dessen
positiver Zweck es ist, wertvolle schopferische Leistungen (Werke, Produkte
und Verfahren) dem Urheber eigentumsihnlich zuzuordnen, in der Uberzeu-
gung, dafl durch diesen Ansporn der Leistungsfihigkeit den éffentlichen und
den privaten Interessen am besten gedient wird. Vier besondere Zweige des
Rechts des gewerblichen Rechtsschutzes sind zu unterscheiden:

a) Patente, Muster und Modelle, denen Erfindung und schépferische Titigkeit
zugrunde liegt und die charakterisiert sind durch die Gewahrung ausschliefi-
licher aber zeitlich beschrinkter Rechte. Die Belohnung oder die Bereicherung
des Erfinders oder Schépfers mag — geschichtlich gesehen — der Grund fur die
Schaffung dieser Rechtsformen gewesen sein, aber das heutige Recht grindet
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hauptsichlich auf dem Gedanken der Férderung des wissenschaftlichen und
technischen Fortschrittes durch

1. die Schaffung von Investitionsanreizen im Bereich der Forschung und Ent-
wicklung;

2. die Bewirkung einer frithzeitigen Bekanntmachung von Erfindungen oder
Schopfungen, die das allgemeine Wissen vermehren und weitere Entdeckun-
gen und Entwicklungen férdern;

3. die Gew#hrung von Schutz fiir das Risikokapital und die Mittel, die investiert
werden miissen, um die neu erfundenen Produkte und Verfahrensweisen
anzuwenden und der Offentlichkeit zur Verfiigung zu stellen.

b) Nicht patentierbare Technologie und Know-how, die in einem Unternehmen als
Ergebnis von Forschung und Erfahrung im Rahmen des Produktionsprozesses
anfallen, oder Wissen hinsichtlich des Gebrauchs und der Anwendung indu-
strieller Techniken, die mit Patenten in Bezichung stehen oder aber nicht. Der
Schutz solcher Leistungen entspricht einem Postulat der Gerechtigkeit — er liegt
aber auch im 6ffentlichen Interesse, denn dadurch steigert sich der Anreiz,
solche Technologien anderen Unternehmen bekanntzugeben, was deren Wett-
bewerbsfahigkeit erhoht.

¢) Handelsmarken, Handelsnamen und andere individualisierende Zeichen, die von
Unternehmen iibernommen und gebraucht werden, um ihre Herkunft oder
ihre Auswahl der Waren anzugeben, und die den Wettbewerb dadurch férdern,
dafi sie es den Konsumenten erméglichen, unter miteinander im Wettbewerb
stehenden Produkten gleicher Art auszuwihlen. In der Regel sind mit solchen
individualisierenden Zeichen eine entsprechend technologische Entwicklung,
gewisse Qualititsstandards und Produktions- und Organisationsdaten techni-
scher Natur verbunden. Die Ermachtigung anderer Unternehmen, die gleichen
unterscheidenden Kennzeichen zu gebrauchen, erméglicht értliche Produktion,
mehrbasige Produktion und weitere Verteilung, sie bewirkt also eine Erhéhung
des Wettbewerbs in Industric und Marketing.

d) Werke der Kunst und Leistungen, die damit in Jusammenhang stehen (wie solche
der Tontragerhersteller, der Sendeunternehmen und der ausiibenden Kiinstler).
Der Schutz dieser Werke und Leistungen ist eine direkte Folge der Anerken-
nung des Persénlichkeitsrechtes in der modernen Industriegesellschaflt, die
solche Werke und Leistungen in ungeahntem Mafle verwerten kann. Der
Schutz hat sich als wichtiger Faktor zur Entfaltung der schopferisch-kiinstleri-
schen Téatigkeit gezeigt.

3. Die Systeme der Gesetze zum Schutz des gewerblichen Eigentums und
zum Schutz des Wettbewerbes sind nicht als antithetisch zu betrachten. Sie
lassen sich vielmehr harmonisieren, insofern als beide Komplexe, auch wenn sie
privatrechtliche Positionen schaffen, dem 6ffentlichen Interesse dienen und den
Wettbewerb fordern.

a) Ein moglicher Konflikt zwischen beiden Systemen kann vornehmlich
innerhalb von Vertrigen zwischen zwei oder mehreren Unternehmen ent-
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stehen und zwischen dem Berechtigten an einem Immaterialgiiterrecht, als
Rechtsgeber, und den Unternehmen, welche seine Rechte benutzen méchten.
Durch solche Vertrage verzichtet der Inhaber eines Immaterialgiiterrechtes auf
sein gesctzliches Ausschlieflichkeitsrecht, und es ist normal, daf er fir diesen
Verzicht Bedingungen stellen kann.

4. Die Frage ist dann, ob solche Bedingungen innerhalb des Rahmens des Schutzrechies
sind, und ob sie zur Erreichung des Gegenstandes und des Zwecks solcher Lizenz-
vergabe notig sind, oder aber, ob solche Bedingungen den Rahmen des Schutzrechts
dberstergen und vor allem den Sweck haben, in unverniinftiger Weise den Handel und
die Industrie zu beschrinken oder in unverniinftiger Weise 6ffentliche Interes-
sen zu beeintrichtigen. Die Antwort auf diese Frage kann sowohl im allge-
meinen als auch in besonderen Fallen durch die Anwendung der rule of reason,
nach der die beiden Rechtssysteme zum Zweck der besseren Wahrung des
offentlichen Interesses koexistieren miissen, leicht gefunden werden. Angesichts
dieser allgemeinen Uberlegungen schliagt die AIPPI beziiglich der Gewahrung
und Lizenzierung gewerblicher Schutzrechte gewisse Richtlinien vor.

5. Vor einer Formulierung dieser guide lines ist jedoch folgendes zu beachten:
Angesichts der Tatsache, daf3 der internationale Handel heute im grofien Aus-
maf} abgewickelt wird durch Zweigbetriebe oder Divisionen multinationaler
Gesellschaften oder durch (konzernmiflig) verbundene Unternehmungen,
glaubt die AIPPI, wie iibrigens der Gerichtshof der Europiischen Gemein-
schaften und dem nationalen Recht mancher Staaten, daf3:

a) Wenn eine Gesellschaft in einem einzelnen Staat oder in mehreren Staaten
durch ihre Zweigbetriebe oder Divisionen oder Abteilungen Geschifte titigt, so
kann keine Anordnung oder Beschriankung, die durch das Management der
Unternehmung auferlegt wird, das Recht gegen Wettbewerbsbeschrankungen
auf den Plan rufen. Denn es handelt sich um Akte eines und desselben Unter-
nehmens.

b) Wenn cine Einzelunternehmung mit eigenen Tochtergesellschaften oder
Konzerngesellschaften, deren Management durch die Muttergesellschaft
kontrolliert wird, so kann keine diesen Gesellschaften durch die Muttergesell-
schaft auferlegte Beschrankung zur Anwendung des Rechts gegen Wettbewerbs-
beschriankungen fithren, sofern es sich dabei tatsiachlich um Beschrankungen
zum Zweck der Aufteilung der Managementaufgaben unter die verbundenen
Gesellschaften handelt und sofern nicht der Wettbewerbsdritte hinsichtlich der
im Konzernverbund handelnden Gesellschaft beeintrachtigt wird.

6. Nicht zum Problemkreis «gewerblicher Rechtsschutz — Kartellrecht » ge-
hort die Frage des Verhiltnisses der Forderung nach freiem Warenverkehr —
und dem gewerblichen Rechtsschutz, wie sie sich in gemeinsamen Wirtschafts-
mirkten verschiedener Liander, insbesondere bei der EG stellt. In diesem Zu-
sammenhang ist dafur Sorge zu tragen, daf3 die Durchsetzung des freien Waren-
verkehrs nicht den gewerblichen Rechtsschutz gefahrdet. Ein solcher Grundsatz
ist zum Beispiel in Art.36 EWG-Vertrag vorgesehen, in welchem gewerbliche
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Schutzrechte im Rahmen des freien Warenverkehrs vorbehalten werden. Die
Auslegung dieses Artikels durch die zustindigen EG-Instanzen nimmt auf diesen
Vorbehalt keine Riicksicht, sondern wendet den in Art. 36 enthaltenen Grund-
satz sogar gegenteils auflerordentlich extensiv an (zum Beispiel in den Fillen
Sirena, Kaffee Hag, Centrapharm u.a.). Der Grundsatz des freien Warenver-
kehrs sollte nur dann die Oberhand gewinnen, wenn die gewerblichen Schutz-
rechte mif3brauchlich dazu verwendet werden, um Schranken innerhalb eines
gemeinsamen Marktes zu errichten. Wie bei den Vertretungsvertridgen, wo durch
die Verordnung 67/67 es zugestanden wird, innerhalb der EG unter gewissen
Einschrinkungen in verschiedenen Lindern verschiedene Distributoren zu er-
nennen, sollte auch bei Lizenzvertragen eine Regelung getroffen werden, die
das Territorialitatsprinzip nicht véllig aus den Angeln hebt.

B. Die Richtlinien zu den einzelnen Beschrinkungen

1. Beziiglich Patente

a) Folgende Einschrankungen, die sich unter anderen 6fters in Patentlizenz-
vertragen befinden, sollen nicht in Frage gestellt werden:

a) Beschrinkung der Lizenz auf die Herstellung des patentierten Produktes,
unter Ausschlufl3 des Verkaufes oder der Verteilung des Produktes;

f) Beschriankung der Lizenz beziiglich des Verwendungsgebictes der paten-
tierten Erfindung;

) Pflicht des Lizenznehmers zur Einhaltung eines bestimmten Preises fiir das
patentierte Produkt, unter der Bedingung, dafi es keine Vereinbarung tiber die
Wiederverkaufspreise gebe;

8) Das zu Lasten des Patentinhabers vereinbarte Verbot, weitere Lizenzen zu
erteilen oder das Patent selbst zu verwerten;

¢) Die Nichtangriffsklausel;

{) Das Exportverbot zu Lasten der Lizenznehmer und beziiglich besondere
Gebiete, in dem Falle, dafl der Patentinhaber in diesen Gebiecten Parallel-
patente besitzt, besonders wenn der Patentinhaber die patentierten Produkte
im Rahmen seiner normalen Tétigkeit in den genannten Gebieten verkauft oder
in dem Falle, in welchem der Patentinhaber fiir die genannten Gebiete einem
Dritten eine ausschlieflliche Fabrikations- und Verkaufslizenz gewéhrt hat.

b) Folgende Einschrinkungen, die sich in Patentlizenzvertrigen finden,
sollen nicht bestritten werden, jedenfalls wenn sie unter folgenden Bedingungen
eingegangen worden sind:

a) Bezugsklauseln, d.h. die Pflicht fiir den Lizenznehmer, die Grundstoffe,
wesentliche Elemente oder Teile vom Patentinhaber oder von Personen, die
vom letzteren bezeichnet worden sind, zu kaufen, wenn dies im konkreten Falle
verniinftigerweise gerechtfertigt ist;

B) Die Pflicht zur Zahlung von Lizenzgebiihren auch nach Ablauf des
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Patentes, wenn die Lizenz auch Know-how-Mitteilung enthilt und wenn die
Lizenzgebithren nach Ablauf des Patentes lediglich die Weiterlizenzierung des
Know-how decken;

») Austauschklausel, die dem Lizenznehmer die Pflicht auferlegt, dem
Patentinhaber alle Erfindungen oder Verbesserungen, die im Rahmen der Aus-
wertung des lizenzierten Patentes gemacht worden sind, mitzuteilen, wenn der
Lizenznehmer das Recht behilt, solche Erfindungen und Verbesserungen selbst
zu benutzen und wenn der Patentinhaber eine entsprechende Verpflichtung
gegeniiber dem Lizenznehmer tibernommen hat.

2. Beziiglich Know-how

a) Die Richtlinien bezliglich Patentlizenzvertrigen sind immer dann anzu-
wenden, wenn ein Lizenzvertrag sich gleichzeitig auf Patente und Know-how
bezieht.

b) Jedesmal wenn Know-how von einem Vertrag erfaf3t wird, kann nichts
ausgesetzt werden fur Einschrankungen, deren Zweck es ist, den geheimen
Charakter des Know-how, der durch die Lizenz mitgeteilt wird, zu erhalten.

c) Jede andere Einschrankung soll unter folgenden Bedingungen zugelassen
werden:

a) Wenn sie verniinftig ist im Hinblick auf den wesentlichen legitimen Zweck
der Vereinbarung;

f) Wenn sie den Wettbewerb aul dem betreffenden Markt nicht in einem
unverniinftigen Maf3 in Frage stellt.

d) Auf der Grundlage obiger Bedingungen kann man festhalten, dafi folgende
Einschriankungen, die sich in Know-how-Lizenzvertrigen befinden, keine un-
verniinftigen Einschrankungen bedeuten, jedenfalls wenn sie folgende Bedin-
gungen erfillen:

a) Bezugsbedingungen, die dem Lizenznehmer als Gegenleistung fiir die Mit-
teilung des Know-how den Bezug beim Rechtsgeber von Stoffen oder wesent-
lichen Elementen auferlegen, wenn dies i.c. verniinftig gerechtfertigt ist;

B) Verpflichtung, jegliche Konkurrenz mit dem Lizenznehmer zu unter-
lassen, was die Produkte, die durch den Know-how gedeckt sind, anbetrifft;

y) Verpflichtung des Lizenznechmers, alle Verbesserungen, die von ihm ge-
macht worden sind, dem Rechtsgeber zu iibertragen, wenn der Lizenznehmer
sich das Recht der Benutzung dieser Verbesserungen vorbehilt.

3. Beziiglich der Fabrik- und Handelsmarken

a) In Anbetracht dessen, daf3 die wirkliche Funktion einer Marke der Her-
kunftshinweis auf dessen Eigentiimer ist, werden die Lizenzen im allgemeinen
erteilt mit Einschrinkungen oder Verpflichtungen des Lizenznehmers, deren
Zweck es ist, die Funktion der Marke zu erhalten und deren Giltigkeit und
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Unverletzlichkeit aufrecht zu erhalten. Die Markenlizenzvertrdge haben nur
sehr selten, vielleicht niemals, wettbewerbsbeschrankende Wirkungen. Im all-
gemeinen sind sie nicht zwischen reellen oder potenticllen Wettbewerbern abge-
schlossen, sie werden vielmehr dort eingesetzt, wo eine wirtschaftliche Not-
wendigkeit es zu tun existiert, d.h. wenn eine Fabrikation oder eine Transfor-
mation in mehreren Etappen erfolgen mufl; wenn die Lokalisierung der Her-
stellung ermoglicht werden muf3; um eine vollstindige Verteilung und Verfiig-
barkeit der Produkte zu erreichen, und zwar durch Vermittlung aller mog-
lichen Verkaufsstellen und sonstiger Mirkte analoger Art. So schaffen die
Markenlizenzvertrige einen Wettbewerb zwischen den Marken selbst und er-
moglichen dem Publikum, zwischen verschiedenen dhnlichen Produkten zu
wihlen.

b) Jedenfalls kénnen die folgenden Beschrankungen, die dem Lizenznchmer
auferlegt werden, nicht als unverniinftig betrachtet werden, jedenfalls wenn sie
von bestimmten Bedingungen, insbesondere von folgenden begleitet werden:

a) Die Bezugsbedingungen, die dem Lizenznehmer die Pflicht auferlegen,
zur Herstellung eines Markenproduktes die Bestandteile oder Stoffe beim
Markeninhaber oder bei von ihm autorisierten Quellen zu beziechen, wenn dies
notig wird fur den Schutz oder die Integritdt der Marke und fiir die Kontrolle
der Qualitdt durch den Markeninhaber.

f) Die Preisbestimmungen immerhin unter der Reserve der Anwendung der
rule of reasons.

y) Die Beschrinkungen beziiglich der Herstellung und den Verkauf von
konkurrenzierenden oder nichtkonkurrenzierenden Produkten wihrend der
Dauer des Vertrages und wiahrend einer kurzen Frist nach Ablauf des Ver-
trages, wenn dies verniinftig ist, und unter Beachtung der Umstinde des Einzel-
falles.

d) Die Gebietsexklusivitit soll im Rahmen der Unternehmenstitigkeit be-
trachtet werden, in welcher der Vertrag abgeschlossen worden ist. Wenn eine
Lizenz seitens des Lizenznehmers eine wichtige Investition erfordert, so dafi der
Lizenznehmer das Risiko der Herstellungsinstallationen, der Distribution, der
Kommerzialisierung und der Werbung, was alles fiir den Verbraucher die
grofite Verfiigungsméglichkeit tiber das Produkt bedeutet, sowie die Méglich-
keit des intensivsten Wettbewerbes mit den dhnlichen Produkten auf dem
lokalen Markt, ist es nicht méglich, dafi eine territoriale Exklusivitat angefoch-
ten werde.
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3. Niitzlichkeit des gewerblichen Rechtsschutzes fiir die technische Ent-
wicklung und den wirtschafilichen Fortschritt; Frage 45B
(E.JUCKER)

Einleitend sei darauf hingewiesen, daf3 die bisherige Tétigkeit des AIPPI-
Arbeitsausschusses enttiuscht hat. Die vorldufigen Studien haben zu wenig
konstruktiven Resultaten gefithrt. Die Frage 45 B ist heute komplexer denn je.
Neben den Beratungen itber die Revision der PVUe zugunsten der Entwick-
lungslinder laufen die Arbeiten der WIPO beziiglich des Modellgesetzes
fur gewerblichen Rechtsschutz fiir Entwicklungslinder. Die Delegierten der
Schweizergruppe wirken iiberall mit und versuchen, die Vertreter der Ent-
wicklungsldnder zu iiberzeugen, dafl sie den Transfer der Technologie nicht
erzwingen kénnen. Was die Entwicklungslander tun kénnen, ist, ein Klima zu
schaffen, welches den Technologietransfer begtinstigt. Eine Erosion des Patent-
schutzes, wie sie in den letzten Jahren festgestellt wurde, hat nicht dazu gefiihrt,
daf3 Entwicklungsldnder, wo diese Erosion stattgefunden hat, hinsichtlich des
Technologietransfers besser dastehen als zuvor. Es besteht die Gefahr, dafl in
absechbarer Zeit fiir Industriestaaten eine Belastungsgrenze erreicht wird, die
jede weitere Zusammenarbeit in Frage stellt.

4. Der gewerbliche Rechtsschutz auf dem Gebiet der Mikrobiologie;
Frage 56B
(H.BrUUHWILER, A. HOnr)

1. Uberblick iiber den Stand

1.1. Fir den Kongref3 der AIPPI von San Francisco hatte die Schweizer-
gruppe den Rapport vorgelegt, wie erim Annuaire 1975/, 305-309, abgedruckt
1st.

Dieser enthielt in Verbindung mit dem fir die Tagung des Geschéaftsfithren-
den Ausschusses in Melbourne erstatteten Rapport (vgl. Annuaire 1973/1,
3891I.) beziiglich des Vorentwurfes der WIPO fiir ein Abkommen iber die
internationale Hinterlegung von Mikroorganismen eine Reihe von Empfehlun-
gen, auf die im folgenden noch einzugehen sein wird.

1.2. In der Folge hat der Kongref} von San Francisco einstimmig die bekannte,
im Annuaire 1975/II1, 208-209, abgedruckte Resolution gefaf3t, welche sich
mit dem Entwurf der WIPO fiir ein internationales Abkommen und Regeln
iiber die Hinterlegung von Mikroorganismen zum Zwecke der Patentverfahren
befaBt. Nach diesem Entwurf geniigt die Hinterlegung eines der Offentlichkeit
nicht zugédnglichen Stammes eines Mikroorganismus in einer einzigen, inter-
national anerkannten Hinterlegungsstelle fiir alle diesbeziiglichen Patentanmel-
dungen in den Staaten des Abkommens.
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1.3 Der Abkommensentwurf der WIPO uiberldft die Frage, zu welchem Zeit-
punkt die Hinterlegung stattfinden muf}, um fiir die entsprechenden Patent-
anmeldungen ihre Wirkung zu entfalten, dem nationalen Recht. Der Kongref3
war der Ansicht, dafi die Hinterlegung spétestens am Anmeldetag oder am
gegebenenfalls beanspruchten Priorititstag erfolgt sein muf3.

1.4. Der Abkommensentwurf der WIPO setzt den Zeitpunkt fiir die friheste
Freigabe des Mikroorganismus an Dritte auf das Datum der ersten Publikation
der Anmeldung (Ausnahme Interferenzverfahren USA) fest und tiberlafit es
den nationalen Gesetzgebungen, gegebenenfalls einen spdteren Zeitpunkt (Aus-
legung, Patenterteilung) festzusetzen.

Demgegeniiber dulert der Kongref3 die Meinung, dafl die Freigabe erst vom
Zeitpunkt einer Veréffentlichung erfolgen solle, welche einen gewissen, durch-
setzbaren Schutz gewidhrt. Unter durchsetzbarem Schutz ist ein vorldufiges
Ausschlieffungsrecht zu verstehen. Mit dieser Resolution hat der Kongreff die Emp-
fehlung der Schweizergruppe aus Anlaf der Tagung in Melbowrne und fiir den Kongref in
San Francisco hinsichtlich Punkt a) erfillt.

1.5. Der Abkommensentwurf der WIPO sieht keine zusitzlichen Bedingun-
gen fir die Freigabe des hinterlegten Stammes vor. Erst nach Freigabe wird der
Anmelder von derselben und der Identitat des Beziigers in Kenntnis gesetzt.
Lediglich die Erfilllung derjenigen Bedingungen, welche gemifi dem involvier-
ten nationalen Recht vom Gesuchsteller erfiillt sein miissen, ehe ihm der Mikro-
organismus ausgehindigt werden kann, wird gefordert. Die Erfullung aller
nationalen Bedingungen fiir die Freigabe und damit das Recht des Gesuch-
stellers auf Freigabe unter den nationalen Gesetzen wird dem Antragsteller vom
nationalen Patentamt zu Handen der Hinterlegungsstelle bestatigt. Auf Grund
dieser Bestitigung erfolgt die Freigabe.

Demgegeniiber fordert die AIPPI in ihrer Resolution, dafl die Freigabe eines
international hinterlegten Mikroorganismus an die Erfiillung folgender Min-
destverpflichtungen gekniipft werden soll:

a) dafl der abgegebene Mikroorganismus nur fiir Forschungs- oder Identifi-
kationszwecke und nicht fiir gewerbliche oder kommerzielle Zwecke im Rah-
men der in der betreffenden Patentanmeldung oder Patentschrift offenbarten
Erfindung benutzt werden wird;

b) daf3 der Mikroorganismus nicht an eine andere Person weitergegeben
werden wird;

¢) dafi dann, wenn eine Auseinandersetzung dariiber eintreten sollte, ob die
in Ziffer 1) abgegebene Verpflichtung gebrochen worden ist, der Empfanger
des angegebenen Mikroorganismus nachzuweisen hat, dafl er die Verpflichtung
nicht verletzt hat.

Die Wirksamkeit dieser Verpflichtung sollte begrenzt sein auf die Dauer des
Patentschutzes in dem Staate, in dem der Antrag auf Abgabe des Mikro-
organismus eingereicht wurde. Der Anmelder soll ein Doppel des Verpflich-
tungsschreibens erhalten.
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Sofern einige der oben genannten Bestimmungen nicht in das Abkommen
aufgenommen werden kdnnten, sollten sie mindestens Gegenstand der anwend-
baren nationalen Rechte werden.

Damit hat der Kongref in der Resolution auch die Empfehlung der Schweizergruppe fiir
Melbourne und San Francisco gemdfl Punkt b) weitgehend erfillt.

1.6 Im Rapport der Schweizergruppe fir den Kongrefl von San Francisco
wird vorgeschlagen, daf3 die Frage des Zeitpunktes der Freigabe des Stammes
einheitlich im Sinne eines multilateralen Abkommens geregelt werden sollte.
Auch dieses Desideratum ist in der Resolution von San Francisco enthalten.

1.7. Im Rapport der Schweizergruppe fir San Francisco wurde vorgeschla-
gen, daf} fiir den Fall, daf3 kein multilaterales Abkommen beziiglich des Zeit-
punktes der {rithesten Freigabe des Mikroorganismus zustande kommt, der An-
melder ein Recht zur befristeten Anhérung vor Aushédndigung des Stammes an
Dritte erhalten soll. Ein in dieser Richtung gehender Vorschlag wurde von der
Delegation des Eidg. Amtes fiir geistiges Eigentum an der letzten Sitzung der
WIPO gemacht, jedoch von den iibrigen Delegationen nicht akzeptiert. Der
Kongref3 hat in seiner Resolution hierzu keine Stellung genommen.

1.8. Der Vorschlag der Schweizergruppe, eine Art Beweislastumkehr einzu-
fithren fir den Fall, daf§ ein Dritter das Resultat der geschiatzten Erfindung
ebenfalls auf mikrobiologischem Wege erreicht, ist in der Resolution von
San Francisco ebenfalls weitgehend verwirklicht. Wihrend jedoch im Vorschlag
der Schweizergruppe diese Beweislastumkehr jeden beliebigen Dritten trifft,
wiirde sie gemafl der Resolution des Kongresses nur denjenigen treffen, der den
Stamm ausgehindigt erhalten hat. Die Arbeitsgruppe sollte priifen, ob diese
beschriankte Beweislastumkehr geniigend ist.

1.9. Zur Frage des Schutzes von neuen Mikroorganismen per se, zu welcher
die Schweizergruppe in ihrem Rapport ebenfalls Stellung genommen hat,
schweigt sich die Resolution von San Francisco aus, da dieses Thema fiir eine
Behandlung in der dortigen Arbeitskommission zu komplex und kontrovers war.

Soweit der Uberblick iiber den Stand der Dinge. Im folgenden soll kurz auf
die noch zu erledigenden Probleme eingegangen werden.

2. Die anstehenden Probleme

2.1. Es erscheint ausgeschlossen, den WIPO-Entwurf hinsichtlich der unter
1.4. bis 1.8. aufgezeigten Punkte zu dndern, da sich die Regierungsvertreter
strikt gegen jede weitere Einfluinahme auf nationales Recht wenden und die
Organe der WIPO - im Bestreben, das Abkommen zustande zu bringen —,
dieser Linie folgen.

2.2. Die von der Schweizergruppe und vom Kongress geforderten Mindest-
bedingungen fiir eine Freigabe des Mikroorganismus mufiten daher separat
oder auf dem Weg liber ein weiteres Abkommen in die nationalen Rechte einge-
fiihrt werden. Die Arbeitsgruppe wird daher zu prifen haben:
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a) ob die vom Kongref} aufgezeigten Mindestbedingungen geniigend sind oder,
wenn nicht, in welcher Weise sie erginzt werden missen;

b) ob die so als wiinschenswert festgestellten Mindestbedingungen in die natio-
nalen bzw. supranationalen Rechte separat oder auf dem Wege iiber ein
internationales Abkommen eingefithrt werden sollen.

2.3. Da das Europaische Patentiibereinkommen heute als mafigebend fiir die
Entwicklung der nationalen Patentrechte und Richtlinien im wesentlichen
Europa angesehen wird, wird die Arbeitsgruppe ferner zu priifen haben:

a) inwieweit Regel 28 des Européischen Patentiibereinkommens den unter 2.2.
entwickelten Vorstellungen entspricht;

b) auf welche Weise die AIPPI entsprechende Anderungen dieser Regel herbei-
fithren kann.

2.4. Wie erwahnt, hat der Kongre3 keine Stellungnahme zur Frage der
Patentfihigkeit der Mikroorganismen selbst abgegeben. Diese sind, soweit sie
als Erzeugnisse von mikrobiologischen Verfahren anzusehen sind, nicht von der
Ausschlufibestimmung des Artikels 53 des Européischen Patentiibereinkommens
betroffen und daher gemif3 diesemn Patentiibereinkommen patentfihig. Aller-
dings ist nach allgemeiner Meinung Voraussetzung fiir einen solchen Schutz,
dafl das Verfahren zur Herstellung bzw. Gewinnung der neuen Mikroorganis-
men wiederholbar ist. Nach Meinung des Deutschen Bundesgerichtshofes im
Falle «Biackerhefe » konne dieses Erfordernis der Wiederholbarkeit nicht durch
die Hinterlegung und Freigabe der Hinterlegung ersetzt werden.

Die Arbeitsgruppe wird daher auch die Frage zu priifen haben, ob diese auf
doktriniren Uberlegungen beruhende Auffassung allgemein, und insbesondere
auch fiir die Schweiz, rechtens werden soll, oder ob nicht der praxisndheren
Uberlegung der Vorzug zu geben ist, wonach die Hinterlegung und die Frei-
gabe des neuen Mikroorganismus das Kriterium der Wiederholbarkeit der Er-
findung erfillt. In ihrem Rapport fiir San Francisco hat die Arbeitsgruppe be-
reits in dieser Richtung ihre Meinung geduflert. Eine fundierte Stellungnahme
scheint jedoch hier angezeigt, da diese Frage noch nicht allgemein entschieden
1st.

Weiterhin wire in diesem Zusammenhang zu prifen, ob nicht auch die Ver-
wendung von Mikroorganismen zur Herstellung von Kulturen davon schiitzbar
sein kann. Dies auch in dem Falle, in dem die Vermehrung in an sich bekannter
Weise vorgenommen wird und das einzig Neue und Erfinderische darin liegt,
daf} ein neuer wertvoller Mikroorganismus zu dieser Vermehrung bentitzt wird.

2.5. Beim Problem der Patentierbarkeit von Mikroorganismen spielt die
Frage der Wiederholbarkeit des Verfahrens, wie erwdhnt, eine wesentliche
Rolle. Die Arbeitsgruppe wird daher auch zu priufen haben, wie weit Verfahren,
welche nicht in jedem Fall, wohl aber bei einer gentgend grofien Zahl von
Parallelversuchen statistisch gesehen durchfithrbar sind, das Erfordernis der
Wiederholbarkeit erfullen.
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2.6. Die Arbeitsgruppe wird weiter auch die Frage zu klaren haben, ob ein
aus der Natur mittels mikrobiologischer Kultivierungs- und Selektionierungs-
verfahren gewonnener Mikroorganismus als neu im patentrechtlichen Sinne zu
bezeichnen ist.

2.7. Falls das Erfordernis der Wiederholbarkeit der Verfahren zur Herstellung
neuer Mikroorganismen durch die Hinterlegung und Freigabe des hinterlegten
Stammes erfiillt werden kann, stellt sich die Frage nach einer allfilligen Er-
schopfung des Patentrechtes durch die Freigabe des Stammes. Ein Patentver-
letzer hat ja das durch das Patent geschiitzte Erzeugnis indirekt aber die Hin-
terlegungsstelle vom Patentinhaber erhalten.

2.8. Ein weiteres Thema schliefllich, zu dem die Arbeitsgruppe Stellung zu
nehmen haben wird, ist dasjenige des Schutzumfanges von mikrobiologischen
Patenten in bezug auf die jeweils gegebene Definition des Mikroorganismus,
z.B. Stamm, Art, Gattung, Familie usw.

5. Schutz von Computer-Programmen; Frage 57B
(CH.FINSLER)

Die Frage nach dem Schutz von Computer-Programmen, deren Studium
1971 von der schwedischen Landesgruppe vorgeschlagen worden war, wurde
innerhalb der Schweizergruppe weiterverfolgt. Schon im letzten Bericht (SMitt
1973 S.16) war dargelegt, da3 das Computer-Programm in immaterialgiiter-
rechtlicher Hinsicht nicht ein selbstindiges Schutzobjekt darstellt. Wenn
seinerzeit eine Gesetzesanpassung notwendig schien, so hat sich nun die Er-
kenntnis durchgesetzt, daf3 ein Programmschutz durch sachgerechte Anwen-
dung der bestehenden Gesetze ausreichend gewihrleistet werden kann. Diese
Ansicht hat von verschiedener Seite Unterstiitzung erfahren. So hat es sich an-
laBlich des Kongresses von San Francisco gezeigt, daf3 die Resultate der Schwei-
zergruppe denjenigen der deutschen und auch der schwedischen Landesgruppe
in vielen Teilen vergleichbar sind. Darauf gestiitzt hat das Arbeitskomitee in
San Francisco zuhanden des Kongresses einen Resolutionsentwurf vorbereitet.
Die Generalversammlung des Kongresses ist dem Entwurf im groflen und
ganzen gefolgt, hat jedoch entgegen dem Komiteevorschlag die Forderung
nach einem Spezialgesetz wieder aufgenommen.

Die Resolution des Kongresses von San Francisco stellt fest, dafl Computer-
Programme neben einem Schutz als Know-how, durch Vertriage, oder auf Grund
des UWG grundsitzlich einen Schutz in Form von Ausschlieflichkeitsrechten er-
fordern. Sie postuliert, dafl Erfindungen, die den Kriterien der Patentfihigkeit
geniigen, ein Schutz nicht deshalb versagt werden sollte, weil sie ein Computer-
Programm einschliefen oder ihr Gegenstand durch Anwendung bzw. Program-
mierung einer Datenverarbeitungsanlage ausgefiihrt werden kann. Weiter
wird postuliert, dafl «in Erwartung eines besser geeigneten Schutzsystems »
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Programme den Urheberschutz geniefien sollen. Schliefilich wird gewiinscht,
daB unter der Schirmherrschaft der WIPO/OMPI ein Entwurf eines Uberein-
kommens betreffend ein sui generis Programmschutz-System sowie ein Muster-
gesetz erarbeitet wird.

Zu dieser Resolution des Kongresses muf3 bemerkt werden, daf3 der Wunsch,
die Computer-Programme bis zur Schaffung eines besser geeigneten Schutz-
systemes dem Urheberrecht zu unterstellen, auf eine Doppelspurigkeit hinaus-
lauft, denn man kann nicht das Urheberrecht fiir heute anwendbar und morgen
nicht mehr anwendbar erklaren. Daf} ein Spezialgesetz im wesentlichen jedoch
auf dem Boden des Urheberrechtes stehen muf, ist, soweit sichtbar, anerkannt.
Verschiedentlich wird mit dem Ruf nach einem Spezialgesetz der Wunsch des
Registrierungszwanges verkniipft, um dadurch die Lizenzvergabe an Program-
men zu erleichtern. Dem wird andererseits die Gefahr der Konkurrenzierung
Privater entgegengehalten, denn es existieren speziclle Periodika, die die Eigen-
schaften von Programmen bekannt machen, um Lizenzen anzubieten. Offen-
sichtlich existiert schon eine rege Lizenztatigkeit fiir Gomputer-Programme.

Was den Patentschutz von Programmideen bzw. Algorithmen betrifft, be-
steht die Ansicht, daf3 dieser zwar in Einzelfillen wesentlich sein kann, im allge-
meinen jedoch keine grofie Rolle spielen wird. Vom schweizerischen Stand-
punkt vergleiche dazu neuestens Iselin: Computer-Programm und Technik,
Diss. Basel 1975. Eine praktisch bedeutenderen Schutz bietet das Urheberrecht,
weil die Codierung, d.h. die individualisierte Niederschrift des endgtiltigen
Ausdrucks, die der Programmierer vornimmt, die Tétigkeit darstellt, die nebst
der Prufung und Fehlerbehebung den wesentlichsten Teil des Aufwandes der
Programmerstellung umfafit.

Abschlieflend ist festzustellen, dafl, was den Schutz von Computer-Program-
men betrifft, die sachlichen Zusammenhinge tuberschaubar geworden sind.
Auch ist klar geworden, wieweit das Beduirfnis nach immaterialgiiterrechtli-
chem Schutz geht. Es bleibt das weitere Studium der hiermit zusammenhéingen-
den Fragen, namentlich die Suche nach einer Definition des mit dem Ausdruck
Computer-Programm umschriebenen Begriffs, die dem gewiinschten Spezial-
gesetz zugrunde liegen soll. Sicher werden die bestehenden Erkenntnisse da-
durch weiter niitzlich vertieft werden. Man kann sich aber fragen, ob dieses
Spezialgesetz tatsiachlich notwendig ist, insbesondere wenn sich herausstellt,
daf} die bestchenden Gesetze, die durch vélkerrechtliche Vertrige gesichert in
vielen Liandern wirksam sind, einen hinreichenden Schutz fur Computer-
Programme zu bieten vermdégen.
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6. Protection internationale des appellations d’origine; question 62B
(M.Hoor)

1. Introduction

Lors de la réunion du Comité exécutif de PAIPPI 4 Melbourne en 1974,
cette question avait fait 'objet d’une étude approfondie qui avait abouti a
Padoption d’une résolution (annuaire 1974/I, page 54).

Sur cette base, le groupe suisse a défini sa position, qui a fait ’objet d’un
rapport publié dans I’annuaire 1975/1, page 574.

L’Organisation Mondiale de la Propriété Industriclle (OMPI) a, de son
cbté, examiné la question lors de la réunion du Comité d’experts du 4 au
8 novembre 1974 & Geneve. Un rapport détaillé a été publié sur les résultats de
ces travaux.

2. Le congrés de San Francisco
2.1. Marche générale des travaux

Lors du Congres de San Francisco, la Commission de travail désignée par
PATIPPI s’est réunie a plusieurs reprises sous la présidence de Monsieur Harle
(France), le professeur Beier fonctionnant en qualité de co-président et a
d’autre part désigné un comité de rédaction pour mettre au point ce projet de
résolution.

Gréce a un esprit tres coopératif de tous les membres de la commission, il a
été possible d’accomplir un travail que I’on peut qualifier de trés constructif et
de faire adopter la résolution par le Comité exécutif a la quasi unanimité apres
un débat en assemblée pléniere qui révéla un large accord sur les conclusions
présentées par la Commission de travail.

Ce résultat n’a pas pu étre acquis sans que la résolution ne prévoie sur cer-
tains points des solutions alternatives, afin de tenir compte par exemple des
différences de régimes juridiques qui existent dans ce domaine entre le groupe
de pays anglo-saxons et d’autres groupes de pays. Il faut saluer avec beaucoup
de satisfaction le fait que toutes les délégations aient tenu a se mettre d’accord
sur un certain nombre de principes fondamentaux.

2.2. Les conceptions en présence

Un premier groupe de pays ne prévoit que des dispositions générales réprimant
les fausses indications de provenance au moyen des regles de la concurrence
déloyale et/ou de la tromperie. Au nombre de ces pays figurent notamment les
pays anglo-saxons qui ne connaissent pas dans leur systéme juridique la notion
d’indications de provenance particuliéres ou d’appellations d’origine bénéfi-
clant & ce titre d’une protection spéciale dans I'intérét aussi bien des produc-
teurs que des consommateurs. Ils admettent cependant qu’une indication
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semblable puisse, le cas échéant, étre protégéé comme marque collective on
mieux comme marque de certification, pour reprendre une institution propre
au droit américain. Mais il s’agit alors d’un droit de propriété reconnu 4 une
collectivité sur une dénomination particuli¢re.

Un second groupe de pays assure non seulement cette méme protection générale,
malis en outre une protection spéciale visant les appellations d’origine ou indica-
tions de provenance particuliéres au moyen soit d’une réglementation interne
spécifique, soit de traités bilatéraux auxquels sont annexées les listes d’indica-
tions particuliéres devant étre protégées, soit de ’Arrangement de Lisbonne qui
prévoit un enregistrement international des appellations d’origine. 11 s’agit-la
d’une protection renforcée, non sculement contre la tromperie du consomma-
teur, mais également contre d’autres formes d’usage abusif au détriment des
producteurs.

Pour les pays anglo-saxons, il existe une différence de nature entre les indica-
tions de provenance (indication of source) et les appellations d’origine, qui sont
d’aprés eux 'objet d’un véritable droit de propriété. Deés lors, il leur est a priori
difficile de concevoir qu’un méme systéme de protection international puisse
s’appliquer aux unes et aux autres.

Au-dela de la différence systématique et doctrinale, il existe certains pro-
blémes pratiques:

— les pays anglo-saxons sont relativement peu intéressés par le probléme des
indications de provenance et appellations d’origine parce qu’ils n’utilisent que
dans une mesure limitée de telles indications géographiques;

— ils sont conscients du fait que certains de leurs producteurs s’ils utilisent des
indications qui risqueraient d’étre mises en cause s’ils adhéraient & un systéme
international de protection;

— ils craignent en outre un conflit entre certaines marques déposées chez eux
et les indications qui devraient étre protégées selon le nouveau systéme inter-
national.

Cette différence de points de vues pratique et théorique explique pour quelle
raison les pays anglo-saxons sont les plus réservés concernant I’élaboration d’un
nouveau traité multilatéral. Cela explique aussi que le congres de PAIPPI ne se
borne pas a proposer une réforme de I’Arrangement de Lisbonne mais propose
que 'on recherche I'amélioration de la protection internationale dans deux
directions complémentaires:

- un élargissement et un renforcement des dispositions générales réprimant
I’usage des indications de provenance fausses ou fallacieuses;

— un élargissement et un renforcement des dispositions régissant la protection
des appellations d’origine et indications de provenance particuliéres.

2.3. Systématique proposée par le congrés de San Francisco

Selon la systématique que propose la résolution,
— un premier niveau de protection serait constitué par un élargissement et un
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renforcement des dispositions générales réprimant 'usage des indications de
provenance fausses ou fallacieuses. Cet objectif pourrait étre atteint:

— soit par une révision des instruments existant actuellement, c’est-a-dire les
dispositions contenues dans la Convention d’Union de Paris et dans ’Arrange-
ment de Madrid;

— soit (c’est la solution a laquelle la Commission de travail donne nettement
la préférence) par 'inclusion de telles dispositions dans un nouvel arrangement,
éventuellement sous forme d’un chapitre général susceptible d’étre adopté a
titre isolé par certains pays indépendamment des autres parties de ce nouvel
arrangement.

— un second niveau de protection serait assuré par I’élargissement et le ren-
forcement des dispositions régissant la protection des appellations d’origine et
indications de provenance particuliéres. Cet objectif pourrait étre atteint de
différentes maniéres:

— — La Commission de travail a pensé a un chapitre particulier qui serait
contenu dans le nouvel arrangement multilatéral dont il était question ci-dessus.
Ce chapitre constituerait une refonte et une amélioration du systéme d’enre-
gistrement établi par I’actuel Arrangement de Lisbonne et s’inspirerait égale-
ment des expériences faites dans le cadre des traités bilatéraux. Une autre
solution consisterait a réviser ’Arrangement de Lisbonne, mais ce n’est pas
celle qui parait la plus opportune et ce n’est pas celle qui retient ’approbation
de la majorité de la Commission de travail.

— — La conclusion de traités bilatéraux a été mentionnée comme l'une des
solutions qui doivent en tout état de cause étre réservées. Mais il est évident que
les travaux en cours tendent a mettre sur pied si possible un traité multilatéral
qui rendrait inutile ou moins nécessaire la conclusion de tels traités bilatéraux.

— — Une troisi¢me possibilité a été mentionnée, a savoir le recours accru a
I’application du régime des marques collectives ou des marques de certification
aux appellations d’origine et indications de provenance. Cette solution, qui a
été évoquée notamment par le délégué américain dans la Commission de
travail, mérite un examen complémentaire et cela notamment dans ’hypotheése
ou il se confirmerait que les pays anglo-saxons ne peuvent se rallier au méme
systéme de protection des dénominations particuliéres que les autres pays.

En résumé, la proposition de PAIPPI; telle qu’elle apparait en filigrane au
travers de la résolution est la suivante:

I1 y aurait lieu d’élaborer un nouvel arrangement multilatéral dont un
chapitre, concernant les dispositions générales, pourrait vraisemblablement
recucillir 'approbation de la plupart des pays y compris les pays anglo-saxons
et dont une autre partie, concernant la protection des dénominations parti-
culiéres, pourrait, le cas échéant, faire ’objet d’une réserve de la part des pays
qui estimeraient, aprés mire réflexion, ne pouvoir s’y rallier. Dans cette hypo-
thése, un substitut pourrait étre trouvé dans un recours plus développé au
régime des marques collectives et des marques de certification.
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2.4. Le contenu du nouvel arrangement

En approuvant le résultat des études menées par la Commission de travail,
le congrés a d’une part confirmé les conclusions dégagées par le Comité
exécutif & Melbourne sur un certain nombre de points fondamentaux et d’autre
part émis un certain nombre de propositions complémentaires. Sans reprendre
dans le détail ces conclusions et propositions, on peut relever qu’elles portent
notamment sur les points suivants:

— rationalisation de la terminologie;

— amélioration de la procédure d’enregistrement international, notamment
sur les points suivants:

— — suppression de la condition selon laquelle les dénominations enregistrées
doivent étre nécessairement reconnues et protégées dans le pays d’origine par
une réglementation législative judiciaire ou administrative;

— — suppression de I’exigence de la mention de I’aire de production et du
nom des titulaires habilités & se servir de la dénomination;

— — transformation du systéme d’enregistrement intervu dans I’Arrangement
de Lisbonne et institution d’une procédure plus souple qui permette ou prévoie
des négociations entre les Etats membres, dans la période s’écoulant entre la
demande et 'enregistrement définitif, afin de rendre possible I’adoption de
solutions amiables dans les cas litigieux;

— — exigence selon laquelle les refus d’enregistrement doivent éire motivés
par le pays qui refuse.

— reprise dans le futur arrangement multilatéral des principes fondamentaux
qui figurent actuellement dans les traités bilatéraux (tels que ceux qui ont été
conclus par la Suisse avec I’Allemagne, la France, ’Espagne et la Tchécoslo-
vaquie).

2.5.Coexistence éventuelle du nouvel arrangement avec I’ Arrangement de Lisbonne

Dans le cas ou comme c’est la tendance dominante, la réforme envisagée
serait opérée par la voie de la conclusion d’un nouvel arrangement (et non par
la simple révision de I’Arrangement de Lisbonne), la coexistence de celui-ci
avec I’Arrangement de Lisbonne devrait étre organisée de fagon a lui permettre
de se substituer progressivement a ce dernier. Cela souléve une série de questions
qui ont été également examinées par la Commission de travail. Les représen-
tants des pays membres de I’Arrangement de Lisbonne ont bien entendu insisté
(on ne peut que les approuver sur ce point) pour que la protection assurée par
le nouvel arrangement multilatéral ne soit en tout cas pas inféricure a celle
qu’assure ’Arrangement de Lisbonne.

3. Les travaux de ' OMPI

I’OMPI a publié en date du 25 aolt, un projet de traité concernant la
protection des indications géographiques, préparé par le Bureau international,
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en vue de la deuxieéme session du Comité d’experts qui a siégé a Genéve du [
au 5 décembre 1975. 1l est intéressant de constater que ce projet tient compte
dans une mesure non négligeable, des conclusions dégagées par le Congrés de
PAIPPI.

Ce projet prévoit notamment:

— la constitution d’une union pour la protection des indications géogra-
phiques (terme englobant les indications de provenance et les appellations
d’origine) ;

— des regles générales concernant la protection des indications géogra-
phiques;

— un chapitre consacré a l’enregistrement international des indications
géographiques, celles-ci pouvant consister soit dans le nom de I’état ou d’une
circonscriptions principale de I’état, soit dans une dénomination qui est utilisée
dans ’exercice du commerce en relations avec des produits provenant de cet
état

Ce chapitre tend a instituer un systéme d’enregistrement qui élimine les
défauts de I’Arrangement de Lisbonne, notamment en prévoyant des négocia-
tions entre les états sur les dénominations contestées, en exigeant la motivation
des refus et en donnant une liste limitative des motifs de refus;

— une série de dispositions administratives ainsi que des dispositions relatives
au réglement des différends.

Dans son commentaire, le Bureau international précisait que le chapitre
relatif a Penregistrement international pourrait éventuellement faire Pobjet
d’une réserve de la part des états qui ne seraient pas en mesure d’adhérer a cette
partie du traité. L’OMPI rejoignait ici une idée exprimée par ’AIPPI. On a
constaté en effet qu’il serait probablement difficile de donner une large exten-
sion géographique au traité si 'on ne prévoyait pas la possibilité d’une telle
réserve. Mais il serait en soi bien préférable que I’on puisse élaborer un traité
formant un tout sans que le recours 4 une réserve semblable doive étre envisagé.

La réunion du Comité d’experts en décembre 1975, réunion a laquelle
PAIPPI était également représentée, a révélé que le projet du Bureau inter-
national suscite un intérét indéniable parmi la plupart des 21 états participants,
cet intérét étant toutefois plus marqué dans certains groupes de pays que dans
d’autres. Ce texte a fait objet d’un examen détaillé et un rapport a été adopté
a Punanimité par le Comité d’experts.

Le Comité a suggéré qu’étant donné la priorité devant étre accordée aux
travaux en cours pour la révision de la Convention de Paris, la prochaine
réunion du Comité soit reportée en 1977. Il a souligné toutefois le grand intérét
que présente 'amélioration et 1’élargissement du champ d’application de la
protection internationale des indications géographiques, ainsi que 'opportunité
d’atteindre ces objectifs rapidement. Il a recommandé que, pour sa prochaine
session, le Bureau international prépare un nouveau projet de traité tenant
compte des conclusions adoptées lors de la session de décembre 1975.
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4. Poursuite des études dans le cadre de I’ AIPPI

Le Comité exécutif, sur recommandation du Congres, a décidé de reconduire
la Commission de travail sous forme de cominission spéciale en lui donnant deux
missions:

— suivre le développement de la question et faire au moment opportun toute
recommandation aux instances compétentes de ’AIPPI sur les projets en cours
de préparation au sein de ’OMPI;

— continuer I’étude de quatre points énumérés dans la résolution qui sont les
sulvants:

a) doit-on prévoir une liste limitative des motifs de refus que les états pourront opposer
a une demande d’enregistrement inlernational
Cette question est en effet délicate et complexe. Le Congres de AIPPI exige
comme on I’a vu plus haut, une motivation du refus, mais il est finalement arrivé
a la conclusion qu’il ne serait pas opportun de prévoir une liste limitative des
motifs de refus. Le Bureau international, au contraire, a prévu une liste des refus
dans son projet du 25 aolt;

b ) conflits entre une indication de provenance et une appellation d’origine enregistrées et
des droits privatifs tels que les marques, les noms commerciaux, etc.

Cette question appelle d’autant plus une étude que ce risque de conflits constitue
I'une des raisons pour lesquelles les pays anglo-saxons manifestent des réticences
quant 4 un systéme d’enregistrement international;

c) effet de Uenregistrement inlernational dans les états pour lesquels la protection est
revendiquée

d) conditions d’enregistrement d’une appellation d’origine et d’une indication de prove-
nance & titre de marque collective ou de certification

5. Conclusions

Ainsi que I’on peut le constater, cette question a progressé de maniére non
négligeable au cours de cette année, tant dans le cadre de I’ATPPT qu’au niveau
de POMPI.

Sur ces deux plans, les conclusions qui ont été dégagées jusqu’ici vont bien
dans la ligne que le groupe suisse avait tracé. Il est bien entendu trop tot pour
déterminer si les conditions seront remplies pour que notre pays puisse adhérer
a un nouvel arrangement multilatéral du type proposé. Mais il parait haute-
ment nécessaire que la Suisse participe d’une maniére constructive a ces travaux.
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7. Revision der Pariser Verbandsiibereinkunft; Frage 67B
(A.BRINER)

Die vorgeschlagenen Revisionspunkte

Die Revision der PVUe zugunsten der Entwicklungslander wurde im Sep-
tember 1974 in der Sitzung des Koordinationsausschusses der WIPO und des
Exekutiv-Komitees der Pariser Union angeregt und im Februar 1975 von einer
Ad-hoc-Gruppe von Regierungsexperten diskutiert. Diese Gruppe hat 14 még-
liche Revisionspunkte erarbeitet.

Im Auftrag der Expertengruppe hat die WIPO einen umfassenden Bericht
verfafit (Dokument PR/GE/II/2 vom 5.September 1975). Die Regierungs-
experten werden im Dezember dieses Jahres erneut zusammentreffen, um auf
der Grundlage des WIPO-Berichts die Revision der PVUe weiterzufithren. Die
AIPPI wird ihre Beobachter an diese Tagung abordnen. Der Prisidentenrat
der ATPPI wird kurz vor der Tagung zusammentreten, um eine Instruktion
auszuarbeiten.

Im WIPO-Bericht sind drei Abschnitte zu unterscheiden. Der erste handelt
von den materiellrechtlichen Fragen, der zweite von der technischen Hilfe an
die Entwicklungslinder, und der dritte von den politischen und Verfahrens-
fragen.

1. Die materiellrechtlichen Fragen

a) Patente

Die erste Frage handelt von der Unabhdngigkeit der Patente. Sie geht danach,
ob der Grundsatz der Unabhingigkeit der Patente (Art.4% PVUe) zu Un-
gunsten von auslindischen Anmeldern aufgehoben werden soll, wenn im
Heimatland das entsprechende Patent wegen mangelnder Patentfahigkeit ver-
sagt oder ungiiltig erklirt wurde. Dafiir spricht die Uberlegung, daf} ein Ent-
wicklungsland, welches keine weitreichenden Prufungsmoglichkeiten besitzt,
nicht dort soll einen Schutz gewahren miissen, wo ihn das Ursprungsland ver-
sagte; dagegen aber, daf3 in jedem Land rechtliche und faktische Unterschiede
bestehen, die bei Einfithrung der Abhingigkeit neue Ungerechtigkeiten zur
Folge haben kénnen.

Ferner stellen sich in der praktischen Durchfithrung schwierige Abgrenzungs-
fragen, insbesondere auch im Verhiltnis der Entwicklungslander unter sich.

Die WIPO schlagt deshalb als Alternative vor, die Ausnahme auf alle An-
melder anzuwenden, die eine ausldndische Prioritdt beanspruchen. Aber auch
das briachte m.E. Schwierigkeiten mit sich, und man kann um so eher auf
irgendwelche Sonderregeln hinsichtlich der Abh#ngigkeit verzichten, als sie
sehr leicht umgangen werden kénnten.
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Hinsichtlich der Zwangslizenzen lautet die Frage, ob die Entwicklungsldnder
nicht fur Ausldnder verschirfte Regeln sollen anwenden diirfen, vor allem ob
die Wartefristen des Art.5A PVUe nicht zu verkiirzen seien.

Die WIPO hebt in ihrem Bericht hervor, dafi die Wartefristen nur auf die
Zwangslizenzen wegen mangelnder Ausitbung anwendbar sind und dafl sie
objektiv nicht zu lang sind. In Fillen des Patentmifibrauchs und in Fallen
6ffentlichen Interesses ist die Erteilung der Zwangslizenz an keine Frist gebun-
den. Auch im iibrigen deutet der WIPO-Bericht an, dafl mittels der Vorschrif-
ten tber die Zwangslizenz nicht viele Vorteile zugunsten der Entwicklungs-
lander herauszuholen wiren.

Ein zentrales Problem ist das der Inldnderbehandlung. Der Bericht geht davon
aus, daf im allgemeinen das Prinzip der Inlinderbehandlung nicht angetastet
werden soll, daf3 aber in Sonderfillen Ausnahmen bewilligt werden kénnten, so
hinsichtlich der Gebiihren, der Patentdauer und der Ausitbung der patentierten
Erfindungen. Was die Gebiihren betrifft, miiite eine maximale Belastung der
Ausldnder festgelegt werden, um prohibitive Ansédtze zu verhindern. Als még-
liche Alternative wird die Erhebung héherer Gebiihren fiir nichtausgetibte
Patente erwdhnt. Auch hinsichtlich der Dauer der Patente stellt die WIPO eine
Alternativlésung vor, wonach die Verlingerung des Patentes allgemein, fir
Inlinder und fur Auslinder, nach den ersten 10 Jahren von der tatsichlichen
Ausiibung abhéngig gemacht werden kann. Diese Alternativvorschlige wiirden
eine Revision der PVUe eriibrigen.

Ich meine allerdings, daf3 das Problem lediglich auf eine andere Ebene ver-
schoben wiirde, namlich auf die schwierige Frage der amtlichen Feststellung,
ob ein Patent tatsdchlich ausgeiibt wird, und zwar in einem Mafle, das — wie
der Bericht sagt — unter den gegebenen Umstinden hinreichend und verniinftig
ist. Aber ganz allgemein diirfte die Diskriminierung der Auslander nicht der
von den Entwicklungslindern gewiinschten beschleunigten Industrialisierung
dienen, denn nach wie vor sind sie auf die Einfithrung ausldndischer Techno-
logie angewiesen und diese ist erfahrungsgemaf bei einer Verschlechterung des
Patentschutzes weniger leicht erhiltlich. Die Beschrinkung des Grundsatzes
der Inlinderbehandlung ist m.E. deshalb abzulehnen. Sie schadet den Aus-
landern, ohne den Inlindern zu niitzen.

In den gleichen Bereich gehort die Vorzugsbehandlung fiir Angehirige der Ent-
wicklungslinder ohne Gegenseitigkeit. Gewisse Entwicklungsldander wiinschen in den
industrialisierten Liandern bessergestellt zu werden, ohne Gegenrecht zu tiben.
Praktisch ist diese Frage aber von geringer Bedeutung, weil die Zahl der An-
wendungsfille minim bleiben durfte.

Der Abschnitt iiber die Verfahrenspatente handelt davon, ob aus dem Schutz
der Verfahrenspatente die unmittelbaren Erzeugnisse des Verfahrens auszu-
schlielen sind. Der WIPO-Bericht stellt diese Frage in den Rahmen der Be-
mithungen, die einheimische Industrie zu férdern, was mit Mafinahmen zu-
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gunsten der Patente, die im Inland ausgelibt werden, besser erreicht werden
kann, als mit Schutzbeschrinkungen.

b) Urheberscheine und besondere Patentarien

Das System der Urheberscheine kann, wie der WIPO-Bericht zu Recht aus-
fihrt, heute schon ohne Verletzung der PVUe eingefiihrt werden, sofern die
Wahlmoglichkeit zwischen Patent und Urheberschein erhalten bleibt (andern-
falls bestiinde die Gefahr einer Aushéhlung des Patentsystems).

Ahnliches gilt hinsichtlich der «besonderen Patentarten ». Ist es erforderlich,
in der PVUe Bestimmungen tiber Technologietransferpatente und dhnliche
Schutzrechte einzufithren? Eine rechtliche Notwendigkeit dafiir besteht wohl
auch hier nicht, solange der Hinterleger die Wahl hat, ein traditionelles, ge-
wohnliches Patent oder ein Patent besonderer Art zu beantragen.

¢) Warenzeichen

Grofles Gewicht legen die Entwicklungslinder auf die Regelung der Be-
niitzung geographischer Bezeichnungen. Mit Recht betont der WIPO-Bericht ihren
starken wettbewerbsrechtlichen Aspekt. Er besteht auch beim Konflikt zwischen
Marken und Ursprungszeichen. Regelungen sind besser in Sonderabkommen auf-
gehoben, denn die PVUe kénnte doch nur ein sehr allgemeines und mit vielen
Vorbehalten versehenes Regime vorsehen.

Beriihmie Setchen sollen nach der Meinung der Entwicklungslander keinen be-
sonderen Schutz geniefien. Der WIPO-Bericht kann nicht eigentlich einsehen,
weshalb sie in Entwicklungsldndern andere Fragen aufwerfen als in industriellen
Lindern. Es handelt sich um eine wichtige Bestimmung zum Schutze der
Abnehmer.

Die Unabhingigkeit der Marke schlieBllich erscheint den Entwicklungslandern
als Gefahr. Wie der WIPO-Bericht feststellt, sind die Griinde, weshalb eine
Marke im Heimatland vom Schutze ausgeschlossen wird, noch mehr als bei den
Patenten von den besonderen Verhiltnissen in jedem Land abhingig.

d) Unlauterer Wettbewerb

Ganz allgemein wiinschten die Entwicklungsldnder hinsichtlich der falschen
Herkunftsbezeichnungen und dem unlauteren Wettbewerb die Einfithrung
schneller und wirksamer Mafinahmen gegen Rechtsverletzungen. Mit Recht
hebt der WIPO-Bericht hervor, dafl die PVUe keineswegs die Einfithrung
solcher Mafinahmen verhindert. Jedes Land kann so schnell und wirksam ein-
greifen, wie es will und wie es seine Mittel erlauben.

¢) Muster und Modelle

Die Probleme der Zwangslizenzen und des Verfalls mangels Ausiibung sind
hier aufgeworfen worden; sie haben praktisch geringe Bedeutung. Anderungen
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an der geltenden Regelung kénnten die Lage der Entwicklungslinder sicher-
lich nicht wirksam verbessern.

II. Die technische Hilfe

Das Ubereinkommen zur Errichtung der Weltorganisation fiir geistiges
Eigentum (WIPO-Vertrag) legt die Grundlage fur eine gewisse iuristisch-
technische Hilfe an Staaten, die darum ersuchen. Auch der Patent Cooperation
Treaty (PCT) verspricht eine technische Hilfe an seine Mitgliedstaaten. Die
Entwicklungslander haben angeregt, in die PVUe cine verwandte Bestimmung
aufzunehmen. Der Bericht der WIPO erwihnt verschiedene Gebiete, in wel-
chen die Pariser Union mit technischer Hilfe eingreifen kénnte, wenn auch aus
Budgetgriinden nur in bescheidenem Mafle. Zusammenfassend betreffen sie
Aktionen, um die Ziele und giinstigen Wirkungen des gewerblichen Rechts-
schutzes in den Entwicklungslindern zu propagieren, Erfinder zur Anmeldung
ihrer technischen Neuheiten anzuspornen und in der Gesetzgebung und Ver-
waltung auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes mit Rat beizu-
stehen.

III. Politische Fragen

a) Die Territorialitdisklausel

Art.24 PVUe erlaubt die Ersteckung der Wirkungen der Ubereinkunft auf
beherrschte Territorien. Die Entwicklungsldnder halten die Bestimmung fir
anachronistisch, fiir ein Uberbleibsel aus der Kolonialzeit. Die Anwendungs-
falle der Bestimmung sind selten geworden (der WIPO-Bericht erwihnt den
Fall von Hongkong). Solange indessen der in ihr verkérperte Grundsatz dem
Rechtsschutz dient, sollte sie nicht leichthin aufgegeben werden. Moglicher-
weise wire den Entwicklungslindern mit einer neuzeitlichen Formulierung
gedient.

b) Vorbehalte

Eine néchste Frage ist diejenige der Vorbehalte, die die Entwicklungslander
bei einem Beitritt zur PV Ue sollen aussprechen diirfen. Sofern es sich um zeit-
lich befristete Vorbehalte handelt, die fiir die Rechtsanpassung notwendig sind,
kann dagegen sicherlich nichts eingewendet werden.

¢) Emnstimmigkeitsklausel

Heute schon kénnen die Art. 13-17 PVUe, welche die Organe und die Ver-
waltung der Union betreffen, mit einer 3/- oder ¢/;-Mehrheit geandert werden.
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Die WIPO ist der Meinung, dafi die Einfithrung der gleichen qualifizierten
Mehrheit fir die Revision der materiellrechtlichen Artikel von Vorteil wire,
weil die Blockierung des Mehrheitswillens durch ein einziges oder eine sehr
geringe Zahl von Lindern nicht mehr moglich wire.

Ein wichtiger Grund fiir die allgemein zu beobachtende Zuriickhaltung in
dieser Frage wurde im WIPO-Bericht nicht erwzhnt, namlich das Bedenken
der industrialisierten Linder, von den Entwicklungsldndern majorisiert zu
werden. Anders ist es nicht zu erklidren, weshalb die Einfithrung einer qualifi-
zierten Mehrheit anstelle der Einstimmigkeit heute weniger Anhidnger unter
den industrialisierten Lindern findet als frither. Ich erinnere daran, daf§ die
AIPPI am Kongrefl von Paris 1950 noch die Einfithrung der ¢/;-Mehrheit vor-
geschlagen hatte, wobei allerdings dieser Vorschlag in der Folge der diplomati-
schen Konferenz von Lissabon im Jahre 1958 nicht vorgelegt wurde.

Wenn man beriicksichtigt, daBl auch die mit Mehrheit angenommenen
Anderungen in einem Mitgliedstaat erst wirksam werden, wenn die jeweils
gednderte Fassung der PV Ue ratifiziert worden ist, wird man erkennen, dafl es
sich bei der Einfithrung einer qualifizierten Mehrheit nicht um eine radikale
Forderung handelt. Dennoch halte ich dafiir, daf$ die Einfithrung einer qualifi-
zierten Mehrheit anstelle der Einstimmigkeit solange nicht opportun ist, als
nicht bekannt ist, welche Strukturianderungen die PVUe im Verlaufe der
Revisionsarbeiten erfahren wird.

1V. Schiufifolgerungen

Die von den industriellen Lindern vorgebrachten allgemeinen Gedanken
sind m. E. von der WIPO bestatigt worden, und zwar unter wesentlicher Ver-
tiefung der entsprechenden Argumente.

Nach wie vor kann grundsitzlich gesagt werden, daf3 die meisten Begehren
der Entwicklungslander keine Revision der PVUe voraussetzen, sondern in den
nationalen Gesetzen heute schon verwirklicht werden kénnten. Es ist allerdings
nichts dagegen einzuwenden, daf3 die Moglichkeit ihrer Verwirklichung in der
PVUe ausdriicklich bestitigt wird.

Insoweit als eigentliche Anderungen an den Grundsitzen der PVUe beab-
sichtigt sein sollten, hat aber der Bericht der WIPO nicht zur Folge, daf} unsere
zuriickhaltende Stellungnahme verdndert werden mufite. Es wire unzweck-
maBig und vor allem wenig rationell, konkrete Revisionsvorschlidge zu erarbei-
ten, bevor die Arbeiten aufgrund des WIPO-Berichts weiter gediehen sind, und
vor allem bevor man weif3, welche Linder eigentlich zu dieser Gruppe gezihlt
werden.
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8. Wirtschaftliche Bedeutung, Funktion und Zweck der Marke; Frage 68B
(R.STORKEBAUM)

I. Der Pridsidentenrat hat in San Francisco diese Frage formuliert und be-
schlossen, sie als neue Frage auf die Tagesordnung des Geschaftsfiihrenden Aus-
schusses in Montreux (26.9. bis 2.10.1976) zu setzen. Der Generalbericht-
erstatter, Me Paul Mathély, hat in einer vorldufigen Arbeitsorientierung eine
abgrenzende Analyse des zu untersuchenden Komplexes angefertigt und Er-
lduterung zu Art und Weise der anzustellenden Untersuchung gegeben (s. An-
nuaire 1975/I11, D.8S. 2030; E.S. 224-225; F.S. 219-220).

II. Auf der Generalversammlung der Schweizergruppe am 22.10.1975 hat
der Vorsitzende des Ausschusses Fragestellung und vorgesehene Bearbeitung
erldutert. Dabei hat er die Ausarbeitung einer schriftlichen Stellungnahme bis
31.1. 1976 angekiindigt und die Bildung eines Ausschusses bekanntgegeben.

ITI1. Der AusschuB3 hat seine erste Sitzung am 20.1.1976 in Ziirich abgehalten
und die nachstehende Stellungnahme erarbeitet.

1. Argumente, die gegen die Marke und ihren gegenwirtigen Schutz vorge-
bracht werden, z.B.

a) Der Markeninhaber strebe den Alleinvertrieb einer bestimmten Ware fiir
unbestimmte Zeit an,

b) Der Konkurrent habe keine Chance, mit seiner eigenen Marke (bzw. seinem
generisch bezeichneten Produkt) gegen das marktbeherrschende Produkt des
betreffenden Markeninhabers aufzukommen,

¢) Die Verwendung der Marke verhindere damit die Entstehung einer natio-
nalen Industrie,

d) Markenpriparate seien teuer (zu teuer) als Erzeugnisse mit generischer Be-
zeichnung,

e) Durch die Propagierung der Marke wiirde die Bevolkerung in drmeren
(Entwicklungs-) Landern zum Kauf Uberflussiger Luxusartikel angereizt.

2. Diese Argumente gegen die Marke sind einseitig oder ungerechtfertigt,
wenn sie auch in Ausnahmeféllen zutreffen. Sie richten sich in Wahrheit nicht
gegen die Marke als solche, sondern im wesentlichen gegen Markenmifibrauch
und iibertriebene Propaganda.

3. Die wirtschaftliche Rolle der Marke (Funktion und Zweck der Marke).
Die Funktion der Marke wird Giblicherweise unter den folgenden drei Gesichts-
punkten gesehen (wobei keine Teilfunktion besonders betont wird):

a) Herkunftsfunktion
b) Unterscheidungsfunktion (Individualisierungsfunktion)
¢) Qualitatsfunktion

zu a) Die Marke gibt einen verlafilichen Hinweis auf die Herkunft (Her-
steller oder Handler). Dies trifft auch dann zu, wenn die Marke selbst keinen
direkten Hinwels auf die Herkunft vermittelt, weil der Inhaber der Marke fest-
stellbar ist. Dies ist bei Reklamationsfallen wesentlich.
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zu b) Da sich die Marke von anderen Marken fiir gleiche oder gleichartige
Produkte unterscheidet, ist sie ein eindeutiges Kennzeichen fiir eine bestimmte
Ware.

zu ¢) Weil die Marke Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion besitzt, ist sie
ihrer Natur nach ein Kennzeichen fiir ein Erzeugnis mit bestimmten Eigen-
schaften. Dem steht grundsétzlich weder entgegen, dafl «Qualitidt» ein rela-
tiver Begriff ist, noch daf} Qualitit juristisch nicht definiert werden kann.

Der Qweck der Marke ist, ein bestimmtes Produkt von bestimmbarer Her-
kunft klar zu kennzeichnen, um dem Kiufer der Ware die Auswahl aus dem
Angebot zu erleichtern. Gleichzeitig bedient sich der Hersteller und Verkiufer
der Ware der Marke, um sein Erzeugnis so einfach wie méglich anzubieten und
zu verkaufen.

4. Die Marke hat sich zugunsten des 6ffentlichen Interesses und des Fort-
schrittes ausgewirkt. Dies ist gegeben, wenn «6ffentliches Interesse » wirtschaft-
lich verstanden wird. Die Marke hat bewirkt, dafl unter ihr eindeutig identifi-
zierbare Erzeugnisse in allen Landern vertrieben werden, was den Konsumen-
ten u.a. auch vor Tduschungen schiitzt. Ohne die Marke ist ein Welthandel
nicht mehr denkbar.

5. Der rechtliche Stand, den die Marke einnimmt.

Nach den Bestimmungen der tiberwiegenden Mehrheit aller Linder verleiht
die Marke dessen Inhaber das Alleinrecht, die mit dieser Marke gekennzeich-
neten Produkte zu vertreiben. Er kann einerseits gegen andere vorgehen, die
dieses Recht verletzen, andererseits darf er die Mitverwendung seiner Marke
anderen gestatten (Markenlizenz).

Dieses «klassische » Markenrecht ist jedoch in manchen Lindern einge-
schrankt worden oder wird in zunehmendem Mafle behindert. Als Beispiel
hierfiir sei folgendes aufgefiihrt:

— Im Territorium der EWG muf3 das Markenrecht grundsitzlich weichen,
wenn eine Einschrankung des «freien Guterverkehrs » befirchtet wird.

— Die pharmazeutische Marke muf} in vielen Liandern zusammen mit dem
betreffenden «non-proprietary name » verwendet werden, oder darf gar nicht
mehr benutzt werden, bzw. muf} in der Hervorhebung weniger auffillig er-
scheinen, als der «non-proprietary name ».

— Neuerdings wird sogar verlangt, dafi der Marke des auslindischen Inha-
bers eine Marke des inldndischen Lizenznehmers beigefiigt wird.

— Die Lizensierung von Marken der « Muttergesellschaften » an «Tochter-
gesellschaften » wird zeitlich beschrankt oder bedarf staatlicher Genehmigung,
die entweder in der Schwebe gehalten, oder von Auflagen (Exportverpflich-
tung, Verbot von Royalties usw.) abhingig gemacht wird.

— Die Periode der Gultigkeit der Marke wird ungebiihrlich eingeschrankt
(frither in Ddnemark) bzw. die Karenzfrist zu kurz bemessen.

All dies zusammen rechtfertigt die Feststellung, daf3 das Markenrecht stark und
fortschreitend der Erosion unterliegt.
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6. Zukiinftige Gestaltung der Marke in weltweiter Sicht,
Die AIPPI sollte darauf hinwirken, daf3

a) das Markenrecht in den verschiedenen Landern nicht durch neue Be-
stimmungen ausgehohlt wird, bzw. bereits erfolgte Einbriiche riickgingig ge-
macht werden.

b) Diskriminatorische MaBlnahmen gegen «auslindische», sog. «grofie
internationale Marken » oder Marken fur bestimmte Warenkategorien ver-
mieden bzw. riickgingig gemacht werden.

c) Die Lizensierbarkeit der Marke und die Eintragung des Lizenzverhalt-
nisses (z. B. «registered user») weder ausgeschlossen noch behindert oder von
nicht-markenrechtlichen Bedingungen abhingig gemacht wird.

All dies sollte geschehen unter Hervorhebung der Tatsache, dafl ein freies
Markenrecht wesentlicher Bestandteil der fur alle Lander niitzlichen und not-
wendigen wirtschaftlichen Zusammenarbeit aller Lander ist. Dabei muf3 betont
werden
einerseits, daf3 die Marke an sich harmlos (neutral) ist, auch wenn sie in Einzel-
fallen, wie jedes Recht, mi3braucht werden kann,
andererseits, dafl hierzu nicht im Gegensatz steht das souverine Recht jedes
Staates, Impor. ~der Erzeugung unerwiinschter Waren zu verhindern, das
eigene Wirtschaftsg. “ge zu gestalten und Art und Umfang der T4tigkeit aus-
landischer Firmen nach den nationalen Gegebenheiten frei zu bestimmen.

9. Aufgeschobene Priifung; Frage 55C
(A.Htnt, F.LA.JENNY)

1. Ziel und Sweck des Rapports

Die Arbeitsgruppe hat es als ihre Aufgabe betrachtet, die Probleme im Zu-
sammenhang mit der aufgeschobenen Priifung im Hinblick auf eine Harmoni-
sierung der bestehenden nationalen Gesetze und eine Verhinderung von weite-
ren Verschiedenheiten bei kiinftigen Gesetzesanderungen zu studieren und ent-
sprechende Vorschlige auszuarbeiten. Lediglich um diese Vorschlage vor
einem konkreten Hintergrund zu sehen, mufiten die Vor- und Nachteile einer
Patentgesetzgebung mit aufgeschobener Prifung kurz analytisch betrachtet
werden. Der Rapport nimmt daher nicht Stellung zur Frage, ob der Schweizer-
gruppe der AIPPI die Einfihrung der aufgeschobenen Priffung in der Schweiz
oder in irgendeinem anderen Land wiinschbar oder notwendig erscheint. Viel-
mehr geht es darum, in Ubereinstimmung mit dem Auftrag an die Arbeits-
gruppe, Empfehlungen gutzuheifien, wie die Ausgestaltung der aufgeschobenen
Priifung aussehen sollte, falls sich ein Land vor die Notwendigkeit gestellt sicht,
die aufgeschobene Prifung cinzufithren oder es diese als winschbar erachtet.

Die Arbeitsgruppe war sich zwar bewufit, daf3 die Diskussion dieser Frage
etwas spiat kommt, da in der Zwischenzeit bereits mehrere Linder eine aufge-
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schobene Priufung mit sehr unterschiedlichen Regelungen eingefithrt haben;
eine wirkliche Harmonisierung wird sich daher nur schwerlich erreichen lassen.
Ungeachtet dieser Schwierigkeit hat die Arbeitsgruppe ein Modell erarbeitet,
wie nach ihrer Ansicht das Priffungsverfahren ausgestaltet werden sollte. Dieses
Modell wurde nicht im Blick auf ein bestimmtes Land ausgearbeitet, sondern es
wurde so abgefafit, daf3 jedes Land, das die aufgeschobene Priifung einfithren
mochte und das bereit ist, einem Erfinder auch den ihm gebiihrenden Schutz
zu gewihren, das Modell tibernehmen kann. Fiir den Fall eines europdischen
Landes, das das Ubereinkommen iiber ein europiisches Patenterteilungsver-
fahren und den PCT ratifizieren méchte, wurden entsprechende Bestimmungen
vorgesehen, die das Zusammenspiel mit diesen Abkommen regeln. Im Falle
eines Landes, das cines oder beide der genannten Abkommen nicht ratifiziert,
koénnen die entsprechenden Bestimmungen ersatzlos entfallen.

II. Uberlegungen zum Modell

A. Grundsdtzliches zur Frage der aufgeschobenen Prijfung

1. Zweck der aufgeschobenen Priifung ist es bekanntlich, die Patentimter zu
entlasten, da sie eine vollstindige Prifung sémtlicher Patentanmeldungen nicht
mehr bewaltigen kénnen. Eine grofie Anzahl von Patentanmeldungen fiihrt in
Pritfungslandern nie zum Patent und bei der Mehrzahl von erteilten Patenten
zeigt sich schon nach wenigen Jahren, daf sie nicht verwertbar sind. Trotz des
heutigen Arbeitskriaftemangels wird daher hochqualifizierte Arbeit fiir solche
Anmeldungen aufgewendet. Durch eine aufgeschobene Priifung kénnen so-
wohl die Krifte der Patentdmter als auch der Patentanmelder und der Patent-
anwilte auf die wirtschaftlich interessanten Patentanmeldungen konzentriert
werden.

2. Andererseits hat die Méglichkeit eines Aufschubs der vollstindigen Priifung
fiir die Offentlichkeit den Nachteil, dafl der Umfang des gegebenenfalls ge-
wihrbaren Monopols wihrend einer allenfalls recht langen Zeit nicht feststeht.

3. Als mogliche Alternative kdme allenfalls ein reines Registriersystem oder
ein Registriersystem mit Neuheitsrecherche in Betracht. Demgegentiber
schafft ein Patenterteilungssystem, das eine vollstindige Prufung durch eine
Patentbehérde mit technisch geschulten Priifern wenigstens fur die wichtigsten
Anmeldungen vorsicht, eine groBiere Rechtssicherheit.

B. Modalititen der aufgeschobenen Prijfung

a) Neuheitsrecherche und Priifung

4. Es ergibt sich aus der Natur der Sache, dafl die Priffung eines Patents in
zwel Teile zerfillt. Zunichst ist eine Neuheitsrecherche durchzufithren, dann
kann aufgrund dieser Recherche die Priifung auf Patentierbarkeit erfolgen.
Dies legt nahe, das Priifungsverfahren zweistufig auszubilden.
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5. Bereits die Neuheitsrecherche verursacht nicht unerhebliche Kosten. Es
stellt sich daher die Frage, ob es sich rechtfertigen 1483t, wenigstens die Neuheits-
recherche sofort durchzufithren und nicht aufzuschieben. Eine sofortige Neu-
heitsrecherche hat zur Folge, daf3 sie fuir eine grofie Anzahl von Anmeldungen
durchgefithrt werden muf}, die eventuell nie zum Patent fithren und an denen
bereits nach kurzer Zeit kein Interesse mehr besteht. Eine sofortige Bezahlung
der Recherchegebiihr bedeutet ferner insbesondere fiir den Einzelerfinder eine
grofie Belastung.

6. Andererseits erlaubt das Vorliegen einer Neuheitsrecherche einem Kon-
kurrenten bei der wohl kaum zu umgehenden frithzeitigen Veréffentlichung
bereits wenigstens eine grobe Abschitzung, ob und wie weit der Gegenstand der
Offenlegungsschrift patentfzhig sein kdnnte (auch wenn in Einzelfallen und be-
sonders auf gewissen Gebieten [z. B. mechanische Erfindungen] die Recherchen
nicht vollstindig sind). Eine frithzeitige Neuheitsrecherche mildert somit die
negativen Wirkungen, die eine offengelegte ungepriifte Anmeldung gegeniiber
der Allgemeinheit entfaltet. Die Neuheitsrecherche sollte daher nicht allzu lange
aufgeschoben werden kénnen.

7. Als Kompromifivorschlag wurde daher erwogen, die Frist, innerhalb
welcher die Neuheitsrecherche beantragt werden muf}, auf 2 Jahre seit Ein-
reichung der Anmeldung festzulegen.

8. Bei genauerer Betrachtung dirfte allerdings eine Frist von 2 Jahren zu
kurz sein, um die Neuheitsrecherche bei einer wesentlichen Anzahl von Patent-
anmeldungen entfallen zu lassen. Eine Verlingerung der Frist erscheint auch
nicht opportun, da dann die Unsicherheit tiber die wenigstens ungefidhre Trag-
weite des Schutzrechts zu lange dauern wirde.

9. Aus diesen Griinden erscheint es gerechtfertigt, eine automatische, sofor-
tige Neuheitsprufung vorzusehen und die (wie unter II A dargelegt) notwendi-
gen Einsparungen bei der Priifung auf Patentfahigkeit — welche hdher qualifi-
zierte Arbeitskriifte benétigt als die Neuheitsrecherche — zu erzielen. Ein Auf-
schub der materiellen Priifung [48t sich umsomehr rechtfertigen, als ein Dritter,
wie bereits oben ausgefithrt, bereits aufgrund der Neuheitsrecherche in der
Lage ist, die ungefiahre Tragweite des Schutzrechts abzuschitzen.

10. Zudem soll jedermann die Mdglichkeit haben, ein ihn stérendes, unge-
rechtfertigtes Schutzrecht zu beseitigen. Es ist daher vorzusehen, dafl jeder-
mann Antrag auf Priifung stellen kann. Dabei soll ein Nachweis eines Inter-
esses nicht erforderlich sein und es soll vorgesehen werden, dal dem Patentbe-
werber der Name des Antragstellers nicht mitgeteilt wird. Dieser Name muf3
auch von der Akteneinsicht, auch fiir den Patentbewerber, ausgenommen
werden.

1. Da der Dritte lediglich erwirkt, daf3 die RechtmiBigkeit eines Monopols
festgestellt wird und dabei selbst keine andere Stellung erhilt als die iibrige
Allgemeinheit, der Anmelder jedoch im Falle der Erteilung des Patents ein
durchsetzbares Monopol gewinnt, erscheint es gerechtfertigt, den Dritten nur
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die halbe Antragsgebiihr zahlen zu lassen. Der Anmelder hitte dann die andere
Halfte der Gebiihr innerhalb zweier Monate von der Mitteilung des Amtes an,
dafl ein Antrag eingegangen ist, zu bezahlen. Zahlt der Anmelder nicht, so ver-
fallt die Anmeldung und der Dritte erhilt den bezahlten Betrag zuriick. Um
dem Dritten die Uberwachungskosten der Anmeldung zu ersparen, sollte das
Patentamt dem Dritten, der Priiffungsantrag gestellt hat, die Fassung des Be-
kanntmachungsbeschlusses oder die Zuriickweisung oder Zuriicknahme der
Anmeldung mitteilen.

12. Die in Holland, Deutschland und Japan im Prinzip geltende Frist von
7 Jahren zur Stellung des Priiffungsantrags scheint sich hinsichtlich der Prifung
auf Patentierbarkeit zu bewihren. Sie wird auch durch die Statistiken gerecht-
fertigt, wonach bei einer 7jihrigen Frist die Priifung auf Patentierbarkeit bei
ca. 559, der eingereichten Anmeldungen entfillt. Die Frist zur Stellung des
Prifungsantrags soll daher auf 7 Jahre gerechnet von der Einreichung der An-
meldung an festgelegt werden.

13. Eine materielle Priifung der Patentanmeldungen ohne eine zumindest
teilweise Abwilzung der Recherche- und Priifungskosten auf den Anmelder ist
wegen der hohen Kosten der Recherche bzw. Prufung nicht mehr denkbar.
Allzu hohe Gebiihren kdnnten sich aber inshesondere fiir den Einzelerfinder,
oder auch fiir kleine und mittlere Industrien prohibitiv auswirken. Ein Teil der
Recherche- und Priifungskosten sollte daher aus den Einnahmen fiir Jahresge-
biihren oder aus allgemeinen Staatsmitteln bestritten werden. Dies gilt insbe-
sondere fiir die Kosten der sofortigen Neuheitsrecherche, die ja bei allen An-
meldungen durchgefiithrt werden soll. Bei den Priifungskosten kénnte eventuell
ein hoherer Anteil in Form der Priifungsgebiihr auf den Anmelder tiberwilzt
werden, da es dieser ja in der Hand hat, den Prufungsantrag nur bei wirt-
schaftlich interessanten Anmeldungen vorzeitig zu stellen, auBler wenn der
Antrag von einem Dritten gestellt wird. Aber auch in diesem Falle dirfte es
sich im allgemeinen um wirtschaftlich interessante Anmeldungen handeln.

14. Obwohl die Anmeldegebiithr und die Recherchegebiihr zusammen zu
zahlen sind, sind getrennte Gebiithren vorzuschen, damit gegebenenfalls bei
PCT-Anmeldungen die Recherchegebiihren entfallen bzw. als Zusatzrecher-
chengebiihr nachgefordert werden kann.

15. Es ist anzunehmen, daf} die meisten den PCT ratifizierenden Linder das
Kapital IT des PCT (internationale vorldufige Priifung) nicht ratifizieren wer-
den. Die vorgeschlagene Lésung ~ sofortige Neuheitsrecherche und aufge-
schobene Priifung — wiirde dem Erteilungsverfahren einer auf dem PCT-Weg
eingereichten Anmeldung in einem Land mit aufgeschobener Priifung, wie
Holland, Japan oder Deutschland, das die PCT-Recherche vollwertig aner-
kennt, entsprechen. Somit wurde die vorgeschlagene Losung einer Harmoni-
sierung der Erteilungsverfahren nicht zuwiderlaufen.
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b) Veriffentlichung

16. Um eine doppelte Arbeit in der Forschung, welche diec Folge einer Ge-
heimhaltung der Patentanmeldung bis nach der abgeschlossenen aufgeschobe-
nen Priiffung wire, zu vermeiden, ist in allen Lindern mit aufgeschobener
Priifung diese mit einer frithen Publikation (meist nach Ablauf von 18 Monaten
seit der 1. Prioritat) gekoppelt.

17. Diese frithe Publikation hat zur Folge, daf3 die Erfindung in den Besitz
der Offentlichkeit kommt, ohne dafl der Anmelder zunichst einen Gegenwert
dafiir erhilt und ohne dafl eine Patenterteilung von der Priifungsstelle in Aus-
sicht gestellt ist. Diese offensichtliche Ungerechtigkeit haben die meisten
Staaten, die eine frithzeitige Offenlegung kennen, dadurch zu mildern ver-
sucht, daf} sie eine angemessene Entschiddigungspflicht, meist in der Héhe einer
Lizenzabgabe, des Beniitzers der Erfindung an den Inhaber der Patentanmel-
dung vorschen.

18. Eine Verldngerung der Offenlegungsfrist bzw. eine Geheimhaltung der
Anmeldung bis zur Bekanntmachung der gepriiften Anmeldung wiirde den
Harmonisierungsbestrebungen zuwiderlaufen, gegebenenfalls eine Duplizie-
rung der Forschung zur Folge haben und wire fiir Anmelder, die ihre Erfin-
dung in mehreren Lindern, worunter solchen, die Anmeldungen nach Ablauf
der 18-Monatsfrist verdffentlichen, ohnehin wertlos. Ferner bestiinde eine
Unsicherheit beziglich der méglicherweise vorhandenen Schutzrechte, da die
Offentlichkeit noch nach Jahren plétzlich mit einem Schutzrecht konfrontiert
werden kénnte. Die Veroffentlichung der Anmeldung nach Ablauf von 18 Mo-
naten seit dem 1. Priorititstag ist daher vorzuschen.

19. Damit die Allgemeinheit méglichst {rithzeitig zumindest eine grobe Ab-
schitzung der Tragweite und Gdiltigkeit der Anmeldung vornehmen kann,
sollte der Recherchenbericht wenn moéglich mit der Anmeldung zusammen
offengelegt werden. Geht dies nicht, so soll er so bald als méglich gesondert ver-
offentlicht werden.

¢) Schutz bis zur Bekanntmachung

20. Die Zuerkennung der gleichen Schutzwirkung fir eine ungepriifte Patent-
anmeldung, wie sie einer gepriiften bekanntgemachten Patentanmeldung oder
einem erteilten Patent zukommt, wihrend des gegebenentalls wegen des Aulf-
schubs der Priifung viele Jahre dauernden Zeitraums bis zur Bekanntmachung,
erscheint nicht gerechtfertigt. Im Normalfall sollte daher der Bentitzer der Er-
findung dem Inhaber der ver6ffentlichten ungepriiften Anmeldung lediglich
eine angemessene Entschidigung bezahlen miissen.

21. Immerhin ist die aufgeschobene Priifung ja vor allem deshalb notwendig
geworden, weil die Patentimter die Priifung der Patentanmeldungen nicht
mehr bewiltigen kénnen. Der Anmelder sollte daher keinen Nachteil erleiden,
wenn er das Seinige dazu beitrdgt, daf die Prifung seiner Anmeldung unver-
zliglich in Angriff genommen werden kann. In diesem Fall sollte als Gegen-
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leistung fiir die Veréffentlichung der Anmeldung die volle Schutzwirkung (mit
Sicherheitsleistung des Anmelders und der Méglichkeit des Beniitzers, wenn die
Beniitzung nach Erteilung des Patents keine Verletzung mehr darstellen sollte,
Schadenersatzanspriiche geltend zu machen) schon fur die ungepriifte An-
meldung eintreten.

22. Es erscheint daher gerechtfertigt, der ungepruften veréffentlichten An-
meldung die volle Schutzwirkung zu verleihen, wenn der Anmelder den An-
trag auf Priifung spétestens 15 Monate seit dem 1. Prioritdtsdatum stellt. Die
Stellung des Antrags auf Priifung gleichzeitig mit der Einreichung der Anmel-
dung ist nicht notwendig, da ja die Neuheitsrecherche einige Zeit in Anspruch
nimmt und Voraussetzung fiir die weitere Prifung ist. Andererseits sollte jedoch
bei der Offenlegung feststehen, welcher Schutz der Erfindung zukommt, und es
sollte auch technisch méglich sein, dafi der Leser aus der Offenlegungsschrift
ersieht, ob bereits ein Antrag auf Priifung der Patentierbarkeit bestellt wurde
und somit der volle Schutz besteht.

23. Es kann vorkommen, daf3 ein Inhaber einer Patentanmeldung ein Inter-
esse daran hat, den vollen Schutz der Patentanmeldung schon méglichst bald
nach Einreichung der Patentanmeldung zu genieflen, z. B. falls in einem ande-
ren Land seine Erfindung bereits frither als nach Ablauf von 18 Monaten seit
dem frithesten Prioritidtsdatum offengelegt wird. Es ist jedoch nicht méglich,
einer Offenlegung in ¢inem anderen Land eine Rechtswirkung im erstgenann-
ten Land zuzuerkennen. Der Patentbewerber sollte daher die Moglichkeit
haben, den Antrag zu stellen, die Anmeldung vorzeitig offenzulegen, um gleich-
zeitig mit der genannten Offenbarung in einem anderen Land einen Schutz zu
genieflen.

24. Diese vorzeitige Offenlegung kann bereits vor Ablauf der 15-Monatsfrist
zur Stellung des Antrags auf Priifung der Patentierbarkeit erfolgen. Damit bei
der Offenlegung das Ausmaf} des Schutzes (AusschlieBungsrecht oder nur An-
spruch auf angemessene Entschidigung) definitiv festliegt und auf der Offen-
legungsschrift vermerkt werden kann, ob Prifungsantrag gestellt worden ist,
sollte die Frist zur Stellung des Prufungsantrags nicht spéter als bei der Stellung
des Antrags auf vorzeitige Offenlegung ablaufen. Will der Patentinhaber in
den Genuf3 des vollen Schutzes fiir seine Anmeldung kommen, so muf3 der
genannte Antrag daher bis zur Stellung des Antrags auf vorzeitige Offenlegung
oder bis zum Ablauf vonl5 Monaten seit dem 1. Priorititstag gestellt werden,
wobei die zuerst ablaufende Frist maBgebend ist.

25. Ein ungepriiftes Schutzrechtsbegehren mit voller Schutzwirkung hat
natiirlich eine abschreckende Wirkung gegeniiber allfilligen Konkurrenten.
Die Vorschrift, dafl eine Unterlassungsklage nur dann zulidssig ist, wenn der
Inhaber der Patentanmeldung angemessene Sicherheit leistet, wird demgegen-
iiber aber als gentigendes Regulativ angesehen.

26. Der Schutz sollte daher analog wie im schweizerischen Patentgesetz fiir
bekanntgemachte vorgepriifte Patentanmeldungen festgelegt (vgl. Art.73bs
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und Art. 80) ausgestaltet werden. So sollte der Inhaber der Patentanmeldung
auf Unterlassung bereits ab Offenlegung klagen kénnen, sofern er dem Gegner
angemessene Sicherheit leistet. Die Einreichung einer Schadenersatzklage soll
jedoch erst nach Erteilung des Patents méglich sein; der Schaden soll aber
riickwirkend ab Offenlegung geltend gemacht werden kénnen.

27. Eine Offenlegungsschrift kann behebbare Mangel aufweisen, deren Vor-
handensein im erteilten Patent dieses ungiiltig machen wiirde. So kann bei-
spielsweise die fiir ein giiltiges Patent erforderliche Ausfithrbarkeit der Erfin-
dung bei der Offenlegung noch nicht gegeben sein. Der volle Schutz soll in
einem solchen Fall so lange nicht durchsetzbar sein, als der Mangel nicht be-
hoben ist. Der Mangel muf} also als Einrede geltend gemacht werden kénnen.

28. Die Regelung bezliglich des aus der verdffentlichten Patentanmeldung
flieflenden vollen Schutzes sollte auch fiir eine curopdische Patentanmeldung
gelten, die gemifl Art.93 des Ubereinkommens {iber ein europaisches Patent-
erteilungsverfahren veréffentlicht wurde. Die Neuheitsrecherche erfolgt hier ja
ebenfalls sofort. Der Priifungsantrag gemaf3 Art.94 des Ubereinkommens wire
dann in Analogie zur vorgeschlagenen nationalen Regelung innert 15 Monaten
seit dem Priorititsdatum oder bis zur Stellung des Antrags auf vorzeitige
Offenlegung zu stellen, wobei die zuerst ablaufende Frist mafigebend ist.

29. Fur eine PCT-Anmeldung wire eine analoge Regelung vorzusehen.
Da die Neuheitsrecherche ebenfalls sofort erfolgt, ist lediglich vorzusehen, dafi
der Priifungsantrag — sei es als Antrag gemifl Art.94 des Ubereinkommens
iiber ein europiisches Patenterteilungsverfahren oder als Antrag gemifi dem
vorgeschlagenen nationalen Gesetz — bis zum Ablauf von 15 Monaten seit dem
1. Prioritatstag oder bis zur Stellung des Antrags auf vorzeitige internationale
Veroffentlichung der Anmeldung gemafl Art.21 [2] b) PCT, wobei die zuerst
ablaufende Frist mafigebend ist, gestellt werden muf}, falls der Erfinder in
diesem Land den vollen Schutz fiir seine ungepriifte offengelegte Anmeldung
beanspruchen will.

30. Fiir solche Linder, die das Kapitel I des PCT (Internationale vorldufige
Priufung) ratifiziert haben, miiite noch bestimmt werden, dafi auch dann der
volle Schutz im Sinne der Punkte 22 bis 27 fur eine ungepriifte offengelegte
internationale Anmeldung eintritt, wenn ein Priiffungsantrag gemaf} Artikel 31
PCT bis zum Ablauf von 15 Monaten seit dem 1. Prioritdtstag oder bis zur
Stellung des Antrags auf vorzeitige internationale Veréffentlichung der An-
meldung gemafl Art.21 [2] b) PCT, wobei die zuerst ablaufende Frist maf3-
gebend ist, gestellt wurde, und sofern dieses Land als «ausgew&hlter Staat»
bezeichnet wurde.

31. Es ware vorteilhaft, wenn auch in der Offenlegungsschrift der inter-
nationalen Veréffentlichung gemif8 PCT angegeben werden kénnte, in wel-
chen Lindern Prifungsantrag gestellt worden ist. Es ist jedoch fraglich, ob dies
nach Artikel 21 PCT und Regel 48 sowie aus technischen Griinden tiberhaupt
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moglich sein wird. Im Falle eines Priifungsantrags gemaf3 Artikel 31 (Kapitel IT)
des PCT wire dies vermutlich technisch schon eher méglich.

32. Ob im Falle einer europiischen Veréffentlichung oder einer internatio-
nalen Veré6ffentlichung gemif3 PCT bereits der Versffentlichung selbst eine
Wirkung zukommen soll, falls diese nicht in einer nationalen Amtssprache er-
folgt, oder ob eine Wirkung erst eintreten soll, wenn eine Ubersetzung der
Patentanspriiche der Offentlichkeit unter den nach nationalem Recht vorge-
sehenen Voraussetzungen zuginglich gemacht worden ist oder demjenigen
itbermittelt worden ist, der die Erfindung benutzt, hingt vom Land ab, in dem
dieses Modell allenfalls Gesetz wiirde. Je nachdem wiren die in eckige Klam-
mern gesetzten Teile der §§ 12 und 14 des Modells wegzulassen oder zu modifi-
zieren.

33. Es wurde auch erwogen, ob, wie im schweizerischen Recht, die Méglich-
keit vorgesehen werden sollte, dafl ein Schaden riickwirkend von dem Zeit-
punkt an geltend gemacht werden kénnen sollte, an dem der Inhaber der
Patentanmeldung dem Bentitzer der Erfindung eine Kopie seiner Patentschrift
zustellt; doch wurde der Lésung, dafl der Schutz erst ab Offenlegung eintreten
sollte, diese aber auf Antrag vorzeitig erfolgen kann, der Vorzug gegeben, da
der provisorische Schutz das Entgelt dafiir darstellt, dafl die Erfindung in den
Besitz der Allgemeinheit iibergeht. Zudem bedeutet eine vorzeitige Offen-
legung fiir die Allgemeinheit keinen Nachteil.

d) Alteres Recht

34. Wird die Situation des alteren Rechts nach dem System des «prior claim
approach » beurteilt, so mufi die dltere Anmeldung erledigt sein, bevor mit der
Priifung der jiingeren begonnen werden kann. Méchte der jiingere Anmelder
méglichst bald ein Patent auf seine Anmeldung erhalten, so mufj er, falls bei der
dlteren Anmeldung noch keine Priifung beantragt worden ist, selbst die Prii-
fung der dlteren Anmeldung beantragen, sobald diese offengelegt ist. Dies ist
durchaus zumutbar, da er ja nur die Halfte der Prufungsgebiihr bezahlen mufi.

35. Andererseits sollte es grundsitzlich auch méglich sein, dafi der jungere
Anmelder keinen Prifungsantrag fir die dltere Anmeldung stellt, sondern sich
gegeniiber der alteren Offenlegungsschrift abgrenzt und die ausgeschiedenen
Teile in einer Teilanmeldung weiterverfolgt. Die Stammanmeldung kénnte
dann zur Erteilung fithren, wihrend die Teilanmeldung bis zur rechtskraftigen
Entscheidung iiber die altere Anmeldung auszusetzen wire.

e) Schiufbemerkung

36. Im Modell wurde von cinem Einspruchsverfahren nach deutschem
Muster ausgegangen. Die Frage, ob das Einspruchsverfahren anders auszuge-
stalten wire, z. B. als «Belated Opposition » wie im Europiischen Patenttber-
einkommen, wurde nicht diskutiert. Die Frage der Ausgestaltung des Ein-
spruchsverfahrens soll daher ausdriicklich offengelassen werden.
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II1. Modell

Vorschlage fiir Gesetzesbestimmungen beziiglich der aufgeschobenen Priifung
und damit zusammenhingender Fragen.

§1

1. Sind die Bedingungen fiir die Zuerkennung des Anmeldezeitpunkts er-
fullt, so ermittelt das Patentamt die Publikationen, die fiir die Beurteilung der
Patentfahigkeit der angemeldeten Erfindung in Betracht zu ziehen sind.

2. Mit der Anmeldegebiihr ist eine Recherchegebithr zu zahlen; wird sie
nicht gezahlt, so gilt die Anmeldung als zuriickgenommen.

3. Das Patentamt teilt die nach Abs. 1 ermittelten Druckschriften dem Patent-
bewerber mit und macht im Patentblatt bekannt, dafi diese Mitteilung er-
gangen ist.

§2

1. Das Patentamt priift auf Antrag, ob die Anmeldung den vorgeschriebenen
Anforderungen dieses Gesetzes geniigt und ob der Gegenstand der Anmeldung
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes patentierbar ist. Wird der Antrag bis
zum Ablauf von 7 Jahren nach Einreichung der Anmeldung nicht gestellt, so
gilt die Anmeldung als zuriickgenommen. Bei Ausscheidungsanmeldungen ist
der Prufungsantrag bis zum Ablauf von 3 Monaten nach ihrer Einreichung
oder von 7 Jahren nach Einreichung der Stammanmeldung zu stellen, wobei
die spiter ablaufende Frist mafigebend ist.

2. Der Antrag gemif3 Abs.l kann vom Patentbewerber oder von jedem
Dritten, der jedoch hierdurch nicht am Verfahren beteiligt wird, gestellt wer-
den. Er ist schriftlich einzureichen. Der Antrag kann nicht zuriickgezogen
werden. Das Patentamt teilt dem Dritten, der Antrag gestellt hat, den Erlafl
des Bekanntmachungsbeschlusses oder die Zuriickweisung oder Zuriicknahme
der Anmeldung mit.

3. Mit dem Antrag ist eine Gebiihr nach Tarif zu zahlen; wird sie nicht ge-
zahlt, so gilt der Antrag als nicht gestellt. Wird ein Antrag von einem Dritten
gestellt, so hat dieser nur die Hilfte der vorgeschriebenen Gebiihr zu zahlen.
Das Patentamt teilt dem Patentbewerber ohne Namensnennung mit, dafl ein
Antrag eines Dritten eingegangen ist und fordert den Patentbewerber auf, die
andere Halfte der Gebihr bis zum Ablauf von 2 Monaten nach Zustellung
der Mitteilung zu bezahlen. Wird diese nicht gezahlt, so gilt die Anmel-
dung als zuriickgenommen und die vom Dritten bezahlte Gebihr wird zuriick-
gezahlt.

4. Wird ein Antrag fiir die Anmeldung eines Zusatzpatents gestellt, so fordert
das Patentamt den Patentbewerber auf, bis zum Ablauf von 2 Monaten nach
Zustellung der Aufforderung fiir die Anmeldung des Hauptpatents einen ent-
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sprechenden Antrag zu stellen; wird der Antrag nicht gestellt, so gilt die An-
meldung des Zusatzpatents als Anmeldung eines selbstindigen Patents.

5. Der Eingang eines Antrags wird im Patentblatt bekanntgemacht, jedoch
nicht vor Veréffentlichung der Patentanmeldung gemaf3 § 7.

6. Der Antrag gilt als nicht gestellt, wenn ein Antrag bereits eingegangen ist.
In einem solchen Fall teilt das Patentamt dem Antragsteller und, falls dieser
mit dem Patentbewerber nicht identisch ist, auch diesem mit, dafl3 der Antrag
als nicht gestellt gilt. Die fiir den Antrag entrichtete Gebithr wird zuriickge-
zahlt.

7. Erweist sich ein von einem Dritten gestellter Antrag nach der Mitteilung
an den Patentbewerber als unwirksam, so teilt das Patentamt dies aufler dem
Dritten auch dem Patentbewerber mit. In diesem Falle kann der Patentbe-
werber noch bis zum Ablauf von drei Monaten nach Zustellung der Mitteilung,
sofern diese Frist spiter als die in Absatz | bezeichnete Irist ablduft, selbst den
Antrag stellen.

8. Sofern der Prufungsantrag von einem Dritten gestellt worden ist, ist der
Name dieses Dritten von der Akteneinsicht, auch durch den Patentbewerber
auszunchmen.

§3

1. Das Priifungsverfahren nach § 2 Abs. 1 beginnt frithestens 3 Monate, nach-
dem die Mitteilung gemif3 § | Abs.3 an den Patentbewerber ergangen ist.

2. Innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist oder von der in § 1 Abs.3 ge-
nannten Mitteilung an bis zum Zeitpunkt, in dem er Priifungsantrag gemaf3
§ 2 Abs. 1 stellt, kann der Patentbewerber die Anspriiche dndern, wobei die
spater ablaufende Frist mafigebend ist. Wird der Prufungsantrag von einem
Dritten gestellt, kénnen die Anspriiche bis zum Ablauf von 3 Monaten nach
Zustellung der Mitteilung gemif3 § 2 Abs. 3 gedndert werden.

§ 4

1. Jedermann ist berechtigt, bis zur Bekanntmachung der Anmeldung ge-
mif § 8 Abs.2 dem Patentamt Druckschriften anzugeben, die der Erteilung
cines Patentes entgegenstehen kénnten.

2. Das Patentamt teilt dem Patentbewerber die in Absatz 1 genannten Druck-
schriften ohne Nennung des Namens dessen, der diese dem Patentamt ange-
geben hat, unverziiglich mit.

§5

1. Fiir jede Anmeldung und fiir jedes Patent ist bei Beginn des zweiten und
jedes folgenden Jahres nach dem auf die Anmeldung folgenden Tag eine
Jahresgebiithr nach dem Tarif zu entrichten.

2. Fiir Zusatzpatente und -anmeldungen sind Jahresgebtihren nicht zu ent-
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richten. Wird ein Zusatzpatent zu einem selbstindigen Patent, so wird es ge-
bithrenpflichtig; Falligkeit und Jahresbeitrag richten sich nach dem Anfangs-
tag des bisherigen Hauptpatentes. Fiir Zusatzpatentanmeldungen gelten diese
Bestimmungen entsprechend mit der Mafigabe, daf3 in den Fillen, in denen die
Zusatzpatentanmeldung als selbstindige Patentanmeldung gilt oder in eine
solche umgewandelt wird, die Jahresgebithren wie fiir eine von Anfang an
selbstindige Anmeldung zu entrichten sind.

§6
1. Das Hauptpatent kann langstens bis zum Ablauf von zwanzig Jahren seit
dem Einreichetag der Patentanmeldung dauern.

2. Das aus der Umwandlung eines Zusatzpatentes hervorgegangene Haupt-
patent kann lingstens bis zum Ablauf von zwanzig Jahren seit dem Einreiche-
tag der Anmeldung des ersten Hauptpatentes dauern.

§7

1. Die Patentanmeldung wird unverziiglich nach Ablauf von achtzehn
Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine oder mehrere Priorititen in
Anspruch genommen worden sind, nach dem frithesten Priorititstag veréffent-
licht. Sie kann jedoch auf Antrag des Anmelders vor Ablauf dieser Frist ver-
offentlicht werden. Erfolgt die Bekanntmachung der Anmeldung (§ 8 Abs.2)
vor Ablauf dieser Frist, so wird die Anmeldung gleichzeitig mit der Bekannt-
machung veréffentlicht.

2. Die Veroffentlichung enthilt die Beschreibung, die Patentanspriiche und
gegebenenfalls die Zeichnungen jeweils in der urspringlich eingereichten
Fassung, und als Anlage die Angabe, ob ein Antrag gemifl § 2 Abs.1 einge-
gangen ist, sowie eine Liste der Publikationen, die fiir die Beurteilung der
Patentfihigkeit der angemeldeten Erfindung in Betracht zu ziehen sind, sofern
die genannte Liste vor Abschlufl der technischen Vorbereitungen fur die Ver-
offentlichung vorliegt. Ist die Liste der Publikationen nicht mit der Anmeldung
veroffentlicht worden, so wird sie so bald als méglich gesondert veréffentlicht.

§8
1. Geniigt die Anmeldung den vorgeschriebenen Anforderungen, so be-
schlieBt das Patentamt die Bekanntmachung der Anmeldung.

2. Die Anmeldung wird dadurch bekanntgemacht, dafl die Beschreibung
und Zeichnungen, die der Bekanntmachung zugrunde liegen, verdffentlicht
werden. Die Bekanntmachung wird im Patentblatt angezeigt.

3. Auf Antrag des Patentbewerbers wird die Bekanntmachung bis zum Ab-

lauf einer Frist von achtzehn Monaten ausgesetzt, die mit dem Tag der Ein-
reichung der Anmeldung beim Patentamt oder, falls fiir die Anmeldung eine
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oder mehrere Priorititen beansprucht worden sind, mit dem frithesten Priori-
tatsdatum beginnt.

§9

1. Innerhalb dreier Monate seit der Bekanntmachung (§ 8 Abs.2) kann
jedermann gegen die Erteilung des Patentes Einspruch erheben. Der Einspruch
ist schriftlich einzureichen und mit Griinden zu versehen. Er kann nur auf
Griinde gestiitzt werden, welche Nichtigkeitsgrinde fiir das erteilte Patent dar-
stellen.

§ 10

1. Von der Veréffentlichung der Patentanmeldung gemafl § 7 an kann der
Patentanmelder von demjenigen, der den Gegenstand der Anmeldung nach
deren Veréffentlichung benutzt hat, eine nach den Umstinden angemessene
Entschiadigung verlangen; fir die Zeit bis zur Bekanntmachung (§ 8 Abs.2)
sind vorbehiltlich der Bestimmungen des Abs. 2 weitergehende Anspriiche aus-
geschlossen.

2. Wird der Antrag aufl Prifung der Anmeldung gemafl § 2 Abs.1 bis zur
Stellung des Antrags auf vorzeitige Versflentlichung (§ 7 Abs. 1 Satz 2) oder bis
zum Ablauf von 15 Monaten seit dem 1. Priorititstag gestellt, wobeil die zuerst
ablaufende Frist mafigebend ist, so kann der Inhaber der Patentanmeldung
von der Versffentlichung gemifl § 7 an gegeniiber dem Verletzer die gleichen
Rechte wie aus einer bekanntgemachten Patentanmeldung geltend machen
(§11).

3. Besitzt die Offenlegungsschrift einen behebbaren Mangel, dessen Vor-
handensein im erteilten Patent dieses ungiiltig machen wiirde, so tritt die Wir-
kung gemifl Absatz 1 oder 2 erst von dem Zeitpunkt an ein, an dem dieser
Mangel behoben wurde.

§11

1. Vom Zeitpunkt der Bekanntmachung des Patentgesuches an besteht schon
vor der Patenterteilung ein vorldufiger Erfindungsschutz gemaf3 folgenden
Bestimmungen:

a) die Klage auf Unterlassung oder auf Beseitigung des rechtswidrigen Zu-
standes steht dem Patentbewerber zu, wenn er dem Gegner angemessene
Sicherheit leistet.

b) Die Schadenersatzklage kann der Patentbewerber erst nach Erteilung des
Patentes anheben, mit ihr aber den Schaden geltend machen, den der Beklagte
seit der Bekanntmachung des Patentgesuches verursacht hat.

2. Stellt sich heraus, daf3 der Klage auf Unterlassung gemif3 Abs. 1 lit. a kein
materiellrechtlicher Anspruch zugrunde lag, so hat der Antragsteller der Ge-
genpartei fir den ihr durch die Klage verursachten Schaden nach Ermessen
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des Richters Ersatz zu leisten; Art und Grofe des Ersatzes bestimmt der Rich-
ter gem4fl den zivilrechtlichen Bestimmungen beziiglich Schadenersatz (z.B.
Schweiz: OR 43).

3. Der Schadenersatzanspruch gemiaf3 Abs. 2 verjahrt in einem Jahr seit der
endgiiltigen Entscheidung Uber Erteilung oder Versagung des Patents.

4. Eine vom Antragsteller geleistete Sicherheit darf erst zuriickgegeben wer-
den, wenn feststeht, daf§ eine Schadenersatzklage nicht angehoben wird; die
Behorde kann der Gegenpartei cine angemessene Frist zur Anhebung der Klage
ansetzen mit der Androhung, dafl im Saumnisfall die Sicherheit dem Antrag-
steller zuriickgegeben werde.

§12%

1. Eine gemaf Artikel 93 des Ubereinkommens {iber ein curopiisches Patent-
erteilungsverfahren in einer Amtssprache dieses Landes veroflentlichte (offen-
gelegte) Patentanmeldung, bei der dieses Land benannt worden ist, tritt an die
Stelle der Veroffentlichung gemafl § 7 und hat vorbehaéltlich der Bestimmun-
gen des Absatzes 2 die im § 10 Abs. ] angegebene Wirkung.

2. Ist jedoch der Priifungsantrag gemif Art. 94 f. des Ubereinkommens iiber
ein europdisches Patenterteilungsverfahren bis zur Stellung des Antrags auf vor-
zeitige Verdffentlichung (Art. 93 Abs. | Satz 2) oder bis zum Ablauf von 15 Mo-
naten seit dem 1. Priorititstag gestellt worden, wobei die zuerst ablaufende
Frist mafigebend ist, so tritt die in § 10 Abs.2 angegebene Wirkung ein, sofern
die Offenlegung in einer Amtssprache dieses Landes erfolgte.

3. Erfolgte die Offenlegung in einer Sprache, die in diesem Land nicht Amts-
sprache ist, so tritt, je nachdem ob Prufungsantrag innerhalb der in Absatz 2
genannten Frist gestellt wurde, die in Abs. 1 oder Abs.2 angegebene Wirkung
von dem Zeitpunkt an ein, in dem die Patentanspriiche in ciner Amtssprache
dieses Landes entweder der Offentlichkeit druckschriftlich zuginglich gemacht
worden sind oder demjenigen bermittelt worden ist, der die Erfindung in
diesem Land benutzt.

§13

I. Ein gemif3 Artikel 18 des Vertrags iiber die internationale Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) erstellter Recherchenbericht
tritt an die Stelle des Recherchenberichts gemiafi § 1 Abs. 3.

2. Die Ausfithrungsverordnung kann bestimmen, dafl das Patentamt einen
ergianzenden Recherchenbericht erstellt; dessen Kosten sind vom Patentbewer-
ber zu tragen.

*NB: In den §§ 12-14 bedeutet «dieses Land» das Land, in dem obiges Modell
allenfalls Gesetz wurde.
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§ 14

1. Eine gemiB3 Artikel 21 des Vertrags iitber die internationale Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) in einer Amtssprache dieses
Landes veroffentlichte (offengelegte) Patentanmeldung, bei der dieses Land
benannt worden ist, tritt an die Stelle der Veroffentlichung gemaf3 § 7 und hat
die in § 10 Abs.] angegebenen Wirkungen.

2. Ist jedoch der Priifungsantrag gemif3 § 2 Abs. 1 dieses Gesetzes oder gemif
Artikel 94 ff. des Ubereinkommens iiber ein europiisches Patenterteilungsver-
fahren oder gemif3 Artikel 31 (Kapitel II) des PCT mit Wirkung fir dieses
Land bis zur Stellung des Antrags auf vorzeitige Veréffentlichung (PCT Art.21
Abs. 2 lit.b) oder bis zum Ablauf von 15 Monaten seit dem 1. Priorititstag ge-
stellt worden, wobei die zuerst ablaufende Frist mafligebend ist, so tritt die in
§ 10 Abs.2 angegebene Wirkung ein, sofern die Offenlegung in einer Amts-
sprache dieses Landes erfolgte.

3. Erfolgte die Offenlegung in einer Sprache, die in diesem Land nicht Amts-
sprache ist, so tritt, je nachdem ob Prifungsantrag innerhalb der in Absatz 2
genannten Frist gestellt wurde, die in Abs.1 oder Abs.2 angegebene Wirkung
von dem Zeitpunkt an ein, in dem die Patentanmeldung in einer Amtssprache
dieses Landes entweder der Offentlichkeit druckschriftlich zugénglich gemacht
worden ist oder demjenigen tibermittelt worden ist, der die Erfindung in diesem
Land benutzt.



Die 1VfgR - in ihrer Struktur - ihre Ziele -
ihre Probleme — ihre Moglichkeiten

Ansprache von Herrn R.E.BrLum
Generalsekretdar der IVfgR
anlidfBlich der
Generalversammlung der Schweizergruppe der I'VfgR
vom 22.Oktober 1975

I. Struktur
1. Was ist die IVfgR?

Ist die IVigR eine Vereinigung von Einzelmitgliedern oder und von
Landesgruppen?

Die Antwort ergibt sich aus den Statuten «Art. I11»:

Die Vereinigung setzt sich zusammen
— a) aus Mitgliedern der nationalen oder regionalen Gruppen
— b) aus Einzelmitgliedern

— aus Spendermitgliedern

— aus Ehrenmitgliedern.

Daraus ergibt sich mit aller Deutlichkeit, daf3
— die IVfgR eine Vereinigung von Individuen ist;
die Landesgruppen nicht Mitglieder sind;
die I'VfgR also auch keine Foderation ist;
die Landesgruppen im wesentlichen «nur » administrative Hilfsorgane
der I'VfgR sind.

!

|

Diese ersten Feststellungen sind entscheidend fiir eine ganze Reihe von
spiter zu behandelnden Fragen.
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2. Zur Strukturfrage gehiirt eine kurze Darlegung der Organe der IVfgR

Es sind dies: Generalversammlung — Geschiftsfithrender Ausschuf3 -
Prisidentenrat — Biro als ecigentliche Organe und Kongref — Arbeits-
kommissionen sowie Spezialkommissionen und Landesgruppen als
Quasi-Organe.

Jedes Organ hat eine mehr oder weniger scharf umrissene Aufgabe.

Oberstes Organ, d.h. die Legislative, ist seit der Statutenrevision von
Venedig 1969 der Geschiftsfiihrende Ausschuf.

Er leitet — in den Statuten heiBlt es auch: er «verwaltet» — die Ver-
einigung.

Statuten — er entscheidet iiber die Aufnahme neuer Mitglieder;
Art. VIC - er setzt den Jahresbeitrag fest;

— er legt die Tagesordnung der Kongresse fest;

— er wihlt die Mitglieder des Biiros;

— er wihlt Ehrenmitglieder;
— er nimmt die Resolutionen im Namen der IV{gR an.

Die Generalversammlung (Statuten Art.IV)

Sie nimmt zu den Fragen bzw. der Verwaltung und der Titigkeit der
Vereinigung Stellung, soweit solche vom Geschiftsfithrenden Ausschuf,
eventuell vom Prisidentenrat auf die Tagesordnung gesetzt worden sind.

Seit dem Kongre3 von Venedig ist die Generalversammlung durch den
Geschaftsfithrenden AusschuB3 in Tat und Wahrheit regelrecht entmachtet
worden.

Der Prisidentenrat (Statuten Art. VII)

— berit das Biiro;

— tibernimmt Aufgaben, wie sie ihm von der Generalversammlung und
dem Geschaftsfithrenden Ausschuf3 zugeteilt worden sind.

— Bei dringender Notwendigkeit faBlt er Beschliisse im Namen der IV{gR.

Der Priasidentenrat ist die Feuerwehr unserer Organisation.

Das Biiro (Statuten Art. VIII) bestehend aus

Prasident (eventuell erstem Vizeprisident)

Generalberichterstatter

Generalsekretir

Generalschatzmeister

und soweit als notwendig 3 Assistenten verwaltet die IVfgR ; es ist die
eigentliche Exekutive unserer Organisation.
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Die Quasi-Organe haben folgende Funktionen:

Der Kongreff hat gemidB Statuten (Art.IV) zum Ziel, Kontakte der Mit-
glieder untereinander sicherzustellen und eine gewisse Offentlichkeits-
arbeit zu gewihrleisten.

Die Arbeits-, bzw. Sonderkommissionen haben zur Aufgabe, die Enischei-
dungsgrundlagen fir die verschiedenen Fragen auf der Tagesordnung eines
Organes (Geschiftsfithrender AusschuBl, Prisidentenrat, KongreB3) zu
erarbeiten.

Die Landesgruppen sind, wie gesagt, keine eigentlichen Organe der IVIgR
sondern nur administrative Hilfsmittel einerseits zur Erfassung und Ver-
arbeitung der Meinungen der verschiedenen in einer Landesgruppe zu-
sammengefafiten Mitglieder und anderseits zur Organisation von Zu-
sammenkiinften (Kongresse, usw.).

II. Ziele

Die Ziele der IVfgR sind aus den Statuten (Art.II) ersichtlich.
Die Vereinigung bezweckt insbesondere:

— die Bearbeitung von Problemen des gewerblichen Rechtsschutzes unter
besonderer Beriicksichtigung der Pariser Verbandsiibereinkunft;

— die Verbreitung und Propagierung ihrer diesbeziiglichen Vorschlige
und Wiinsche, insbesondere auch durch die Verbreitung von Publika-
tionen.

II1. Was nicht in den Statuten steht

Es gibt eciniges, das nicht in den Statuten steht, das aber von allem
Anfang an fiir die IVfgR in allen ihren Arbeiten und Aktionen verbind-
lich betrachtet wurde. Es sind dies die folgenden Grundsitze:

— die I'VfgR ist neutral;

— die I'VfgR ist in demokratischer Art und Weise bestrebt, méglichst
alle privaten Kreise in allen Landern und Kontinenten, die Interesse
am gewerblichen Rechtsschutz bekunden, zu erfassen und, wenn
immer moglich, reprisentativ zu vertreten;

— indirekter Ausflufl des demokratischen Arbeitsprinzips ist es, daB
Minderheiten, wo immer moglich, gebithrend zu berticksichtigen
sind;

— die IVfgR mischt sich grundsitzlich nicht in nationale Belange ein;
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— die IVfgR arbeitet in engem Kontakt mit den zustindigen inter-
nationalen &ffentlich-rechtlichen Orgaunisationen, insbesondere der
WIPO;

— alle wesentlichen Arbeiten im Rahmen der IVfgR und alle leitenden
Amtsgeschifte werden ehrenamtlich geleistet.

IV. Probleme
1. Allgemeines

Die letzte Sitzung des Geschiftsfithrenden Ausschusses in San Francisco
hat schlagartig gezeigt, daB in der IVfgR tiefschiirfende Meinungsdiffe-
renzen bestehen.

An der Basis dieser Differenzen steht der Wunsch einer unserer grofiten
Landesgruppen, zuletzt unter der Fihrung eines recht unzimperlichen
Prasidenten, beherrschenden Einflufl auf unsere Organisation nehmen zu
konnen.

Der Kampf dauert seit Jahren. Er hat sein Gutes gehabt; die Struktur
und die Arbeitsweise der IVigR ist unter diesem Einfluf} stdndig ver-
bessert worden.

Auf die grofle Reorganisation von Stockholm (1958) erfolgte die Teil-
revision von Tokio (1966), dann diejenige von Venedig (1969). Es kam
zur Teilrevision von Madrid (1970). AnschlieBend erfolgte die Teilrevi-
sion von Mexiko (1972) und zuletzt die Revision der Arbeitsmethoden
von Melbourne (1974).

Seit Venedig besteht unter immer wieder verinderter Zusammen-
setzung eine permanente Kommission zur Bearbeitung von Reorganisa-
tionsfragen. Verdienter Chairman dieser Arbeitsgruppe war bis zu seinem
Tode unser Ehrenmitglied, Christopher Robinson; heute ist es der
Prisident der schwedischen Landesgruppe, Herr Sten Tengelin.

Das stindige Andern der Organisation und der Arbeitsweise hat sich
aber auch negativ ausgewirkt. Bald wulte niemand mehr genau, was
eigentlich galt; wertvolle Krifte befafiten sich mehr mit Organisations-
fragen als mit der materiellen Arbeit. Tatsache ist zudem, daf} als Resultat
dieser Revisionitis auf der einen Seite ein gewisser Uberdru3 entstand und
daB sich viele Leute von den stindig nach Totalrevision rufenden Extre-
misten drangsaliert fithlten. Auf der anderen Seite merkten die Revisioni-
sten, daB sie keine aktionsfihige Mehrheit fiir ihre Pline gewinnen
konnten, was einige wenige derselben zu Machenschaften verleitete, die
eindeutig undemokratisch waren und eindeutig gegen das «fair play »
verstieBen.
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2. San Francisco

Auf eine solche eklatante Verletzung des «fair play» beruhte denn
auch die Ausetnandersetzung von San Francisco. Was war geschehen?

Der Generalschatzmeister hatte in Mexiko angekiindigt, er wiinsche
von seinem Amte zuriickzutreten. Um seinem Nachfolger die Einarbeit
zu erleichtern, wurde neu das Amt des Assistenten des Generalschatz-
meisters geschaffen und durch Herrn Frayne besetzt. In San Francisco
sollte und wollte Herr Ladas, Generalschatzmeister, aus dem Amte aus-
scheiden; Herr Frayne war als sein Nachfolger vorgesehen. Kurz vor dem
KongreB3 von San Francisco schrieb Herr Ladas sowohl an Herrn Mathély
wie auch an mich, es sei seiner Meinung nach richtig und sinnvoll, auf
die alte Zusammensetzung des Biiros zuriickzukommen bzw. er schlage
vor, keinen Assistenten [iir den Generalschatzmeister zu wihlen.

AnliBlich der Biirositzung am Sonntag vor dem KongreB von San
Francisco wurde unter Ziff. 5 auf der Traktandenliste diese Frage geprift
und ohne Gegenstimme unter dem Vorsitz von Herrn Clark beschlossen,
keinen Assistenten fir den neuen Generalschatzmeister in Vorschlag zu
bringen.

Ich weil, daf3 Prasident Clark und Herr Frayne schon Wochen zuvor
auf dem Korrespondenzweg iibereingekommen waren, Clark tber-
raschend und ohne vorhergehende Orientierung des Biiros durch Dritt-
personen als Assistenten des Generalschatzmeisters, d.h. als siebtes Biiro-
mitglied vorzuschlagen.

Der Président der spanischen Landesgruppe lie sich fiir dieses Uber-
rumplungsmandver gewinnen.

Der Prisidentenrat, in Unkenntnis des Biirobeschlusses, und zum Teil
im irrigen Glauben, einer Anregung des Biiros nachzukommen, gab
diesem Vorschlag durch Akklamation seine Zustimmung.

Dies war der erste Akt des Mandgvers.

Der zweite Akt lief wie folgt ab: Mathély, Gaultier, Briner und ich
waren wie vor den Kopf geschlagen. Ich beschlo3, unter diesen Umstéin-
den auf eine Wiederwahl als Generalsckretidr zu verzichten und orien-
tierte erstens Mr. Frayne, dann Paul Mathély, meinen Assistenten, den
zukiinftigen ersten Vizeprésidenten, Herrn Dr. Hoepffner, den Prisiden-
ten der Schweizergruppe, Herrn Dr. Jucker und unser Ehrenmitglied,
Herrn Dr. Engi.

Es wurde mir nahegelegt, diesen Schritt im Interesse der IVfgR zu
unterlassen. Eine kleine Gruppe beschloB, die Wahl von Herrn Clark zu
bekampfen.
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Was sprach gegen die Wahl von Herrn Clark?

— In allererster Linie sein undemokratisches, gegen «fair play » ver-
stoBendes Verhalten. Dieser Grund sollte aber, um Herrn Clark nicht
bloBzustellen, an der Sitzung des Geschiftsfiihrenden Ausschusses nicht
vorgebracht werden.

— die unbestreitbare Tatsache, dafl, von der Arbeit her gesehen, ein
Assistent des Generalschatzmeisters nicht notwendig ist;

— die Tatsache, daB Herr Clark als Assistent Herrn Frayne in Tat und
Wabhrheit auch gar nicht assistieren koénnte, liegt sein Domizil doch mehr
als tausend Kilometer vom Domizil Herrn Fraynes entfernt;

— die Tatsache, daBl Herr Clark Président und Herr Frayne Sekretir
der grofften Landesgruppe waren und ihr Vorgehen bewiesen hatte, daf3
bei ihnen zumindest zeitweise die eigenen, bzw. die Interessen der ameri-
kanischen Landesgruppe tiber diejenigen der IVfgR gestellt werden.

— die Tatsache, dal Herr Clark schon als 1. Vizeprisident immer wie-
der allzu aktiv dafiir eintrat, da die USA Landesgruppe iiberproportion-
alen und direkteren EinfluB auf die Leitung und das Geschehen in der
IVigR nehmen konnte.

(Eine Konsequenz dieser gefdhrlichen politischen Betrachtungsweise
war die, daB unverziiglich nach der Anmeldung des politischen Fiithrungs-
anspruches der USA der Reprisentant der UdSSR verlangte, es sei auch
der Landesgruppe der Sowjetunion eine angemessene Vertretung im Biiro
einzurdumen und das gleiche Recht miisse den Vertretern der Entwick-
lungsstaaten zugestanden werden.)

— ferner sprach gegen eine Wahl von Herrn Clark, bzw. eines Assisten-
ten des Generalschatzmeisters die Tatsache, daf3 die neue gro3e Kommis-
sion zur Frage der Reorganisation unter dem Prisidium von Herrn
HoepfIner nicht durch eine solche Wahl in ihrer Arbeit prajudiziert wer-
den durfte.

Dritter Akt: Alle diese Punkte wurden von einer ganzen Reihe von
Landesgruppenprisidenten vorgetragen. Es zeigte sich rasch, daf sich
keine tragende Mehrheit fiir die Wahl von Herrn Clark ergeben konnte;
trotzdem verlangte der Prasident eine Abstimmung.

SchluBergebnis: Es kam keine Wahl des Biiros, bzw. eines Assistenten
des Generalschatzmeisters zustande. Gestiitzt auf Statuten Art. VIII B,
Ziff. 2, wonach das Biiro fiir die Dauer von drei Jahren gewahlt wird und
nach Ablauf dieser drei Jahre bis zur nichsten Tagung des Geschifts-



— 249 —

fithrenden Ausschusses im Amte bleibt, wurde die Neuwahl auf die erste
Sitzung des Geschiftsfithrenden Ausschusses in Montreux 1976 ver-
schoben.

3. Katalog der Probleme

Die Schlacht von San Francisco hat zweifelsohne bis zu einem gewissen
Grade die cigentlichen, unzweifelhaft vorhandenen Probleme iiber-
schattet.

Welches diese wirklichen Probleme sind, ergibt sich aus einer ganzen
Reihe von Studien, zum Teil von Einzelpersonen, wie von Herrn Chri-
stopher Robinson, Herrn Paul Mathély und des Generalsekretirs, aber
auch aus vielen Stellungnahmen von Landesgruppen, so zum Beispiel von
Deutschland (BRD), Schweiz, Kanada, Belgien, Osterreich, UdSSR,
Tschechoslowakei, Grofibritannien, DDR, Polen, Holland, Bulgarien,
Jugoslawien, USA, Ttalien. Hinzu kommt eine Stellungnahme der
arabischen Regionalgruppe.

Es sind, nach einer eingehenden Analyse simtlicher Stellungnahmen
durch die deutsche Landesgruppe, Vorschlage zu gegen 150 Problemen
gemacht worden.

Die Vorschldge reichen von einer kompletten Neugestaltung der IVfgR
bis zum kleinsten Detail, wie Buchhaltungspriifung und dergleichen.

Die wesentlichsten Vorschlige lassen sich aber wie folgt in Gruppen
zusammenfassen: Aufgaben der IVfgR — Struktur derselben — Leitung —
Arbeitsmethoden — Finanzfragen.

Der letzte Punkt betrifft direkt oder indirekt: Organisation der Ver-
waltung — Fragen der Publikationen und deren Verteilung — Fragen be-
ziiglich salarierten Delegierten bei internationalen Organisationen.

4. Spezialkommissionen

Wie ich Thnen bereits gesagt habe, ist ein Sonderausschuf3 zur Be-
arbeitung dieser Frage eingesetzt worden.

Die heutige Zusammensetzung ist die folgende: Président ist Herr
Tengelin (Président der schwedischen Landesgruppe der IVfgR). Vize-
prasident ist unser Prisident, Herr Dr. Jucker. Sekretir ist Mme Luzzati,
von Italien.

Mitglieder sind Vertreter aus folgenden Landesgruppen: Belgien,
Deutschland (BRD), England, Frankreich, Holland, Jugoslawien, Japan,
Kanada, Neuseeland, Sowjetunion, Siidafrika, T'schechoslowakei, Ungarn,
USA sowie der Priasident der arabischen Regionalgruppe. Die Arbeit
wurde schon in San Francisco aufgenommen.
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Auf Einladung von Herrn Dr. Jucker hat die Kommission in der zwei-
ten Halfte September in Basel getagt. Ihr Generalsckretdr hat an allen
Arbeiten teilgenommen.

Ohne irgend etwas vorwegzunehmen, darf ich sagen, daB3 die Diskus-
sionen angenchm waren, fruchtbar gefiihrt wurden, und dafl mit einem
ersten Resultat in Bilde gerechnet werden darf.

5. Analyse der Probleme

5.1. Aufgaben der IVfgR

Es hat sich gezeigt, daf3 die in den Statuten Art.II aufgefithrten Ziele
mit wenigen unbedeutenden Korrekturen auch heute noch giiltig sind.

Die vorgeschlagenen Ergdnzungen betreffen einerseits Ziff. 2. Es soll
damit klar ausgedriickt werden, dal nicht nur bestehende, sondern auch
neu in Vorschlag gebrachte Gesetzgebungen studiert werden sollten, und
anderseits stellt sich die Frage, ob in die Liste der bereits aufgefiihrten Ziele
die Durchfiihrung von Symposien aufzunchmen sei. Es soll auf diese
Frage in einem spiteren Zeitpunkt zurtickgekommen werden.

Es wurde auch vorgeschlagen, Mittel und Ziele besser auseinanderzu-
halten. Herr Prisident Jucker hat diesbeztiglich einen wertvollen Vor-
schlag unterbreitet.

5.2, Enes der Zentralprobleme betrifft die Fiikrung, bzw. Leitung der IVfgR

Diese Frage ist eng mit der Struktur der Vereinigung verkniipft. Ware
die IV{gR ein ZusammenschluBl von nationalen Organisationen bzw.
Landesgruppen, d.h. also eine Fédération, so miilite konsequenterweise
die Zusammensetzung der geschiftsfithrenden und geschiftskontrollieren-
den Organe der internationalen Organisation so beschaffen sein, daf3 alle
Landesverbidnde gleichberechtigt wiren. Die Geschiftsleitung miifte in
den Héanden von Delegierten der Landesverbande liegen; oder es miiB3te
zumindest daflir gesorgt sein, daB alle Foderationsmitglieder annidhernd
gleichermaBen EinfluB auf diese Instanz nehmen kénnten. Es mii3te auf
eine politisch ausgewogene Verteilung der Sitze geachtet werden. Die
Politik wire in einem solchen System standiger Begleiter einer jeden Wahl
und Handlung. Unnétig zu sagen, daf3 ein solches System wohl denkbar
ware, dafl aber die Konsequenz einer solchen Strukturreform zu einer
100 9%igen Verdnderung der IVfgR fiithren miifte.

Nach wie vor ist aber die iiberwéiltigende Mehrheit zumindest der zu-
standigen Kommission, m. E. aber auch aller Mitglieder der IVfgR davon
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iiberzeugt, dafl die Politik im Rahmen unserer Organisation nichts, aber
auch gar nichts zu suchen hat, und dal} die IVifgR nach wie vor eine Ver-
cinigung von Einzelmitgliedern sein soll. Die sich daraus ergebende
Konsequenz ist, dafi die Mitglieder der geschifisfithrenden und geschifts-
kontrollierenden Organe nach wie vor nicht Delegierte einer Landes-
gruppe scin sollen, sondern vielmehr auBerhalb der Landesgruppen
stechende internationale Personlichkeiten. — Soweit zum Grundsitzlichen.

In der Praxis sieht das Problem doch etwas anders aus. Unsere Analyse
muB nuancierter werden. Unbestreitbar spielen die Landesgruppen eine
nicht unbetrdchtliche Rolle in der Organisation unserer Vereinigung.
Der Geschiftsfithrende Ausschul3 setzt sich im wesentlichen aus Delegier-
ten der Landesgruppen zusammen.

Der Prisidentenrat ist letzten Endes auch nichts anders als ein Rat,
bestehend aus einem Delegierten von jeder Landesgruppe.

Unsere Arbeitskommissionen werden grundsitzlich so gebildet, daB3
jeder Landesgruppe das Recht zusteht, einen Delegierten zu entsenden.

Im Laufe der Jahre und aufgrund der nicht einer klaren Richtlinie
folgenden verschiedenen Teilrevisionen der Statuten, ist den Landes-
gruppen eine faktische Position eingerdumt worden, die nicht iibersehen
werden darf und auch kaum mehr riickgingig gemacht werden kann.

Die Landesgruppen treten als Aktionseinheiten auf und wollen als solche
beachtet werden.

Aus dieser Konstellation ergibt sich auch, daBl eine Revision der
Statuten in zweifacher Hinsicht vorgenommen werden mul3:

— sie hat die Rollenverteilung Einzelmitglieder/Landesgruppen genau
vorzunehmen und zu prazisieren;

- sie mul} die Landesgruppeninteressen in bezug auf EinfluBnahme ange-
messen beriicksichtigen.

Die Kommission glaubt, daf3 dies aber nicht auf Kosten der Aktions-
fahigkeit der IVfgR bzw. ihrer leitenden Organe, insbesondere des Biiros,
geschehen darf.

Wohl wire die Zuordnung von weiteren Mitgliedern an das Biiro ein
cinfacher Weg, zumindest einige zusitzliche Kreise an der Leitung der
IVigR zu beteiligen. So wurde dann auch vorgeschlagen, das Biiro auf
9 Mitglieder aufzustocken.

Wer aber weil3, daB das Biiro weitgehend auf schriftlichen Gedanken-
austausch angewiesen ist, und dafl die heutige Zahl von Mitgliedern
bereits nicht unerhebliche, manchmal fast uniiberwindliche Schwierig-
keiten bereitet, der wird verstehen, daBl die Kommission e¢her auf eine
Verringerung der Anzahl von Biiromitgliedern driangte als auf eine Er-
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weiterung. Aus diesen Uberlegungen hat sie zum Beispiel auch beschlossen
zu beantragen, es sei ein Assistent des Generalschatzmeisters nur zu
wihlen, wenn ein Amtswechsel bzw. eine Amtsiibergabe in Aussicht stehe,
sonst aber durch Weglassen dieses erst in Mexiko neugeschaffenen Postens
das Biiro kleiner zu halten.

Um aber noch gewisse Kreise, die nicht bereits im Biiro vertreten sind,
vermehrt zur Mitarbeit und Mitverantwortung heranzuziehen, hat man
an die Schaffung ecines neuen Organs gedacht, an einen sogenannten
Beirat von 3-5 Mitgliedern, der sich insbesondere aus den Kreisen rekru-
tieren soll, die nicht bereits irgendwie im Biiro vertreten sind. So wire
etwa je ein Mitglied aus — den sozialistischen Staaten, — den Entwicklungs-
lindern, — dem Fernen Osten in den Beirat zu wihlen. Die zwei weiteren
Mitglieder wiren eventuell aus aktiven, verdienten Ehrenmitgliedern zu
wihlen. Dem Beirat kime die Aufgabe zu, dem Biiro beratend zur Seite
zu stehen.

Ich glaube, daB3 dieser Vorschlag es verdient, griindlich tiberdacht zu
werden, wobei es vor allen Dingen darauf ankommen wird, ob durch eine
solche Losung nicht doch die Politik in die Leitung der IVfgR Eingang
findet, und ob damit nicht das Gleichgewicht in allzustarkem MaBe zu-
gunsten der Landesgruppen verdndert wird.

5.3. Prdasident; geschdfisfiikrender Prisident, Chief Executive Officer

Die Frage des Prisidenten der IVigR hat ebenfalls viel Tinte flieBen
lassen. Die dabei geduBerten Vorschlige waren aber auBerordentlich
divergicrend. Sie reichten vom bezahlten, allmdchtigen Generaldirektor
der IVfgR (einer Art Prasident, Generalsekretdr, Generalberichterstatter
und Generalschatzmeister in einer Person) iiber den gewihlten, unbe-
zahlten, und einmal wiederwihlbaren Chief Executive Officer.

Seine Aufgabe wire weniger auf der Seite der Verwaltungsarbeit als
vielmehr auf diejenige eines allmichtigen, aktiven Vorsitzenden, dessen
Amt es wire, das Biiro, alle Zusammenkiinfte anldfllich der Kongresse —
alle Sitzungen des Geschiftsfiithrenden Ausschusses und — des Présidenten-
rats zu prasidieren.

Die wenigst weitgehenden Vorschlige zielten weniger auf eine Struktu-
rierung und Arbeitsverteilung an der Spitze der IVigR ab als vielmehr auf
gewisse Retouchen, wie etwa die Verleithung des Titels Geschdftsfihrender
Prisident an den Ersten Vizeprésidenten und Umbenennung des Biiros in
Prisidium, wobei nur die Generdle (Generalsekretdr, Generalberichter-
statter, Generalschatzmeister) in diesem Prasidium stimmberechtigt sein
sollten; die Assistenten konnten nur in Stellvertretung, d. h. bei Abwesen-
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heit und im Auftrag des Generalsekretdrs, bzw. des Generalberichter-
statters, bzw. des Generalschatzmeisters ihre Stimme abgeben.

Folgende Uberlegungen waren letzten Endes fiir die Vorschlige der
Spezialkommission ausschlaggebend.

— Es ist von groBter Bedeutung, dafl alle Landesgruppen grundsitzlich
die Moglichkeit haben, durch Einladung zu einem Kongrel einmal den
Prasidenten der Vereinigung wie auch den Ersten Vizeprisidenten der-
selben zu stellen;;

— die Schaffung des Amtes und die Wahl eines allméchtigen, bezahlten
Generaldirektors der IVfgR miilte zweifelsohne zu einer Dominierung
aller Arbeiten innerhalb der Vereinigung durch diesen Direktor fiihren.
Statt der angestrebten, vermehrten Mitarbeit der Mitglieder der Ver-
einigung kdme es viel wahrscheinlicher zu einem Schwund an Interesse
und damit zu einer immer kleineren Bereitschaft, Verantwortung zu
tragen, Initiativen zu ergreifen und Mitarbeit zu leisten.

Ein solcher Direktor wire zudem finanziell kaum tragbar; bei einem
Versagen der gewahlten Person wire eine Trennung von derselben vor-
aussichtlich nur unter Inkaufnahme grofiter finanzieller Opfer méglich.

— Es diirfte nachgerade, insbesondere nach der doch sehr diskutablen
Fiihrung des Vorsitzes an den Arbeitssitzungen in San Francisco bewiesen
sein, daBl die Leitung einer Sitzung iiber Sachfragen nur befriedigend
funktioniert, wenn der Vorsitzende die Probleme wirklich in all ihren
Details kennt. Dies hat aber zur Voraussetzung, dafl er an den Sitzungen
der Fachausschiisse (Rapporteur- und Spezialkommissionen) teilnimmt
und auch die Argumente der Mehrheit und der Minderheit in ihren Zu-
sammenhingen kennt. Da diese Fachausschiisse meistens entweder gleich-
zeitig oder dann an irgendwelchen Orten der Welt zu den verschieden-
sten Zeiten zusammenkommen, ist es fiir einen Einzelnen schon zeitlich
einfach unméglich, an all diesen Sitzungen teilzunehmen. Man wird beim
besten Willen nicht darum herumkommen, fiir jede Arbeitssitzung einen
eigenen Vorsitzenden zu bestimmen. Aus diesem Grunde ist der Vor-
schlag, einen Chief Executive Officer im Sinne eines allméchtigen, aktiven
Vorsitzenden, wie er zum Beispiel von der USA-Landesgruppe vorge-
schlagen wird, als unrealistisch zuriickzuweisen.

— Es ist ferner zu berticksichtigen, dafl die Wahl eines internationalen
Présidenten aus den Kreisen hervorragender, hochgestellter Personlich-
keiten aus Industrie und Handel in zweifacher Hinsicht von grofiter Be-
deutung ist:

— einmal geben Personlichkeiten, wie ein Herr Ishizaka, Agnelli, Ruiz

Galindo, von Siemens, nur um einige Namen aus der letzten Zeit zu
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nennen, den Landesgruppen, die einen Kongref3 zu organisieren und zu
finanzieren haben, einen Riickhalt bei Regierung, Industrie und
Handel, den nur derjenige richtig einschitzen kann, der einen Kongre3
zu organisieren hatte.

— zum anderen hat die Mitarbeit solcher Personlichkeiten eine derartige
Prestige-, ja geradezu Reklamewirkung zugunsten der jeweiligen
Landesgruppen, daB3 durch diese Tatsache allein jeweils ein Anwachsen
der Zahl der Mitglieder und damit auch der Mitgliederbeitrige zu-
standekommt, wie es durch kein anderes Mittel bewirkt werden kann.
Aus all diesen Griinden ist die Meinung die

—~ daBl am Prinzip der geltenden Ordnung festgehalten werden soll;

— daB der erste Vizepriasident jedoch den Titel « Geschdfisfihrender Prdsi-
dent » erhilt;

— daB das Biiro in Zukunft « Prdsidium » zu hei8en hat;

— daf} das Stimmrecht im Prasidium, wie bereits ausgefiihrt, aufdie ersten
Funktionstrager beschrankt wird;

— und daf} die Arbeitssitzungen bei Kongressen und im Geschiftsfithren-
den AusschuB} in Zukunft immer von einem erprobten Fachmann (also
nicht vom Geschiftsfiihrenden Présidenten) geleitet werden sollen,
wobei (dies in Vorwegnahme der nachstehenden Ausfithrungen tiber die
Arbeitsmethoden) der Vorsitzende immer vom Chairman der Arbeits-,
bzw. Spezialkommission assistiert werden soll. Der Vorsitzende der be-
treffenden Kommission ist Co-Chairman der jeweiligen Arbeitssitzung.

5.4. Arbeitsmethoden

Zahlreich waren die Klagen iiber — zuwenig speditive Arbeit — unge-
niigende Zeit zum Studium der vorgeschlagenen Resolutionen — unge-
niigende Zeit fiir Debatten — ungentigende Mittel und Methoden zur Ver-
breitung der einmal gefal3ten Beschlisse und Wiinsche.

Um die Probleme klar erfassen zu konnen und adiquate Gegenmaf3-
nahmen treffen zu kénnen, wurde die Frage aufgespalten in ein Studium
betreffend:

— die normalen Arbeitsmethoden und — die Arbeitsmethoden bei beson-
ders kurzfristig auftauchenden pressanten Fragen.

5.4.1. Normale Arbeitsmethoden

Die Probleme, die sich hier stellten, betrafen:

— das Erstellen einer Liste aller in Frage kommenden Sachfragen, ge-
trennt in
— Fragen, die auf die nichste Tagesordnung aufzunehmen sind, und
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— Fragen, die noch nicht aktuell sind;
— verantwortliches Organ fiir das Erstellen der Traktandenliste;
— FErarbeitung der genauen Fragestellung;
— Sammlung des notwendigen Materials;
— Erarbeitung der Entscheidungsgrundlagen;
— Festlegung des Entscheidungsorganes;
— Verbreitung des Entscheides.

Die Liste der Fragen. Seit Melbourne ist die sogenannte Programms-
kommission (bestehend aus den Herren Medcalf [Vorsitzender], Beier und
Jucker), fiir das Erstellen der Liste der moglichen Fragen verantwortlich.

Sie erarbeitet diese Liste in zwel Teilen:

— Liste mit denjenigen Fragen, die nach Ansicht der Kommission auf die
néchste Tagesordnung zu setzen sind, und

— Liste mit denjenigen Fragen, die zu cinem spiteren Zeitpunkt gegebe-
nenfalls bearbeitet werden sollten.

Die exakte Fragenstellung. Die Programmkommission wird, wenn immer
moglich, versuchen
— sel es in Zusammenhang mit dem Initianten (Landesgruppe, Einzel-
mitglied, WIPO, etc.);
— sel es vermittelt eigener Sachabkldrung,
eine exakte Formulierung fiir die Fragestellung zu finden.

Aufnahme auf die Tagesordnung. Grundsitzlich ist es immer entweder
— der Présidentenrat, oder — der Geschiftsfithrende Ausschul3, der den
Entscheid iiber die Aufnahme in die (eine) Tagesordnung fallt.

Sammeln, bzw. Erginzen des notwendigen Materials. Ist die Frage auf die

(eine) Tagesordnung gesetzt, so geschicht folgendes:

— es wird eine Arbeitskommission gebildet, in welche jede Landesgruppe
grundsitzlich einen Mitarbeiter delegieren kann;

— es wird vom Biiro ein Vorsitzender, ein Vizeprisident und ein Sekretar
ernannt;

— die Kommission beginnt unverziiglich mit ihrer Arbeit;

— gleichzeitig werden die Landesgruppen ersucht, Rapporte zu dieser
Frage auszuarbeiten;

— die Rapporte werden publiziert.

Erarbeiten der Entscheidungsgrundlagen

— Die Rapporte werden von der zustindigen Kommission analysiert.

— Es wird von der Kommussion ein Bericht erarbeitet. Dieser Bericht hat
die Meinung der Mehrheit und der Minderheit zu enthalten.
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— Der Generalberichterstatter erstellt gleichzeitig einen Rapport de
Synthése, der zusammen mit dem Bericht der Kommission die Basis fiir
die Erarbeitung einer diesbeziiglichen Resolution darstellt.

Die Resolution. Das zustdndige Organ (Prasidentenrat, Geschaftsfithren-
der Aussschufl, Kongref3) erarbeitet die Resolution.

Verbreitung der Resolution

— Die Landesgruppen sorgen fiir die Verbreitung der Resolution im
Bereiche des eigenen Landes.
— Der Generalsekretir ist fiir die Verbreitung der Resolution bei den
internationalen Korperschaften verantwortlich.
Ich habe immer wieder darauf verwiesen, daf3 m. E. die IVfgR bis anhin
im allgemeinen, was das Erarbeiten der Resolutionen und die Resolu-
tionen selbst betrifft, gute Arbeit geleistet hat.

Im bisherigen Arbeitsablauf waren vor allen Dingen zwei Punkte gertigt
worden:
— das zu spite Eintreffen der Rapporte und Vorschlige der Arbeits-
kommissionen, und
— das, was ich «Verkauf» der Resolutionen nennen méchte.

Ablieferungsterman _fiir Rapporte. Die von Herrn Frayne in Melbourne viel-
leicht etwas tibereilig vorgeschlagene Arbeitsmethode hat sich insofern als
unbefriedigend erwiesen, als die Arbeitskommissionen ihre Rapporte
erst unmittelbar vor den Arbeitssitzungen erarbeiten und verbreiten. Hier
muf mehr Spielraum und Zeit fir das Studium derselben gefunden wer-
den.

Die vorgeschlagene Losung verlangt, daf3 die Arbeitskommissionen
Monate vor der nichsten Sitzung des Geschiftsfithrenden Ausschusses
tagen und daf3 das Resultat ihrer Arbeit mindestens drei Monate vor
Sitzungsbeginn verteilt wird.

Die Frage ist nur, wie bringen wir die Arbeitskommissionen dazu, so
frithzeitig zu tagen!

Besserer « Verkauf » der Resolutionen. Entsprechende Losungsvorschlige
sind gemacht worden. Kurz zusammengefaf3t, laufen sie darauf hinaus,
alte verdiente Kenner der Materie, wie z.B. ehemalige Chefs von Patent-
dmtern, internationalen Organisationen, usw. fir diese Arbeit zu ge-
winnen. Da eine solche Lésung aber den Einsatz groBerer finanzieller
Mittel voraussetzt, sei auf dieses Problem erst unter dem Titel «Finan-
zielles » ndher eingegangen.
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5.5. Auferordentliche Arbeitsmethoden. AuBierordentliche Arbeitsmethoden
missen immer dann eingesetzt werden, wenn

— tberraschend neue dringliche Fragen auftauchen;

— die Zeit fiir das normale Arbeitsprozedere nicht ausreicht;

— die IVigR an der Mitarbeit bei der Losung solcher Fragen interessiert
ist.

Da solche Fragen zu ganz verschiedenen Zeitpunkten auftauchen
kénnen,

— z.B. kurz vor einer bereits festgelegten Sitzung eines Organs der IVIgR ;

— oder in einem Zeitpunkt, da fiir lingere Zeit keine Sitzung eines Organs
der IVfgR in Aussicht steht,

mul} dem Biiro je nachdem die Moglichkeit eingerdumt werden:

— entweder die Frage zusitzlich oder anstatt einer bereits auf die Tages-
ordnung gesetzten Frage, auf die Tagesordnung zu setzen;

— oder unverziiglich ein Organ (in einem solchen Falle vorzugsweise den
Prisidentenrat) zu einer Tagung einzuberufen.

— Zusitzlich mul3 das Biiro das Recht haben, unverziiglich einen Fach-
mann oder einen AusschuB3 mit dem Studium der Frage zu betreuen.
Eine in mehr Details gehende Regelung dieser Frage in den Statuten

oder einem Reglement ist sinnlos.

6. Organisation der Kongresse

Es ist mehrfach der Wunsch geduBert worden, die Kongresse attraktiver
zu gestalten. Man hat dabei insbesondere an die Form von Symposien ge-
dacht, aber auch vorgeschlagen, zusitzlich zur bisherigen Arbeit auch
sogenannte « Workshops » einzufiihren.

Das grofie Problem in diesem Zusammenhang ist die Frage der Zeit.
Auf der einen Seite wurde immer wieder verlangt, mehr Zeit fiir Diskussion
und Studium der vorgeschlagenen Beschliisse einzuriumen; auf der
anderen Seite wollte man KongreB3zeit fiir Symposien und Workshops
reservieren. Man war sich nur so weit einig, als jedermann der Ansicht
war, mehr als eine Woche sollten die Kongresse keinesfalls dauern.

Es wurde angeregt, die Sitzungen des Geschiftsfithrenden Ausschusses
und eventucll des Préasidentenrats fiir dic Organisation anderer Veranstal-
tungen zu beniitzen. Man ging dabei von der Tatsache aus, daf bei diesen
Sitzungen ohnehin nur ein schr kleiner Teil der KongreBteilnehmer be-
schiftigt ist und dalB3 es im Interesse der IVfgR und der KongreB3teil-
nehmer lige, zusitzliche Lern- und Informationsmoglichkeiten zu offe-
rieren. Es wurde beschlossen, zumindest fiir den Kongrell von Miinchen,
1978, einen diesbeziiglichen Versuch durchzufiihren.
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7. Restliche Fragen, insbesondere Finanzielles

Da die Zeit nicht ausreicht, auf all die zahlreichen anderen Fragen ein-
zugehen, méchte ich eine Reihe wichtiger Diskussionspunkte zusammen-
fassen. Es geht dabei namentlich um folgende Fragen:

— Publikationen
~ stindige Delegierte bel internationalen Organisationen
— bezahlte administrative Hilfe.

7.1. Publikationen

Beziiglich Wert und Gestaltung unserer Jahrbiicher gehen die Mei-
nungen weit auseinander:

— den einen kommen die Kosten, insbesondere fiir den Druck, viel zu
hoch vor;

— andere wiinschen eine Reduzierung des Umfanges der Biicher;

— zahlreich sind diejenigen, die eine Aktualisierung, insbesondere durch
vermehrte Information, wiinschen;

— es wird ferner angeregt, die Auflage zu vergroBern, um die Jahrbiicher
als Propagandamaterial einsetzen zu kénnen.
Kurz: die Wiinsche widersprechen sich in jeder Beziehung.

Aus allem geht aber hervor, daf§ im allgemeinen nicht bekannt ist, an
wen die Jahrbiicher heute schon kostenlos versandt werden. Es sind dies
die folgenden Adressaten:

— Landesgruppen
— Einzelmitglieder
— UNO (Genf und New York)
— UNIDO
UNESCO
— Europarat
- EWG
- WIPO
— Internationale Handelskammer
— ALAI
— Zentralbibliothek (Zirich)
— Nationalbibliothek (Bern)
— Schweizerisches Wirtschaftsarchiv (Basel)
— Deutsche Bundestagsbibliothek (Bonn)
— Deutsche Biicherei (Leipzig)
— Deutsche Staatsbibliothek (Berlin)
— National Reference Library of Science and Invention (London)
— Biblioth¢que du Palais de la Paix (Haag)
— Library of Congress (Washington)

!
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— Offentliche Bibliothek der Universitit Basel

— Harward Law School Library (Cambridge)

— Library of the Government Publications Section of the University of California
(Santa Barbara, California)

- Universidad Catolica de Chile (Santiago)
~ INPADOC (Wien)
~ IIB (Rijswijk).

Die Verteilung an die nationalen Patentamter ist normalerweise Sache
der Landesgruppen. Trotzdem versenden wir Jahrbiicher auch an

— Eidgendgssisches Amt fur geistiges Eigentum (Bern)
- Octrooiraad (Haag)

— Deutsches Patentamt (Miinchen)

— Institut national de la propriété industrielle (Paris).

Uber die Druckkosten méchte ich mich heute nicht weiter auslassen.
Ich habe das Notwendige im Rapport des Generalsekretdrs fiir den
Kongre3 von San Francisco festgehalten und moéchte mich nicht repe-
tieren. Es soll nur auf die SchluBfolgerungen verwiesen werden:

— die Jahrbiicher sind von eminenter Bedeutung fiir die Verbreitung der

Wiinsche und Resolutionen der I'VfgR;

- eine Verbilligung des Druckes ist kaum mdoglich.

Hinzufiigen mo&chte ich hochstens, eine Verbesserung der Information
ist immer moéglich; sie kostet aber Geld. Damit sind wir wieder am Anfang
unserer Betrachtungen iiber unsere Publikationen angelangt.

7.2. Zur Frage der Delegierten bei den internationalen Organisationen

Ich muB3 mich auch bei dieser Frage wiecderholen: m. E. liegt einer der
schwichsten Punkte in der Organisation der IVigR im Verbreiten der
eigenen Ansichten und Wiinsche. Was niitzt die beste Arbeit, wenn wir
sie nicht richtig verkaufen kénnen.

Unsere Resolutionen und Wiinsche sollten mit viel mehr Nachdruck
und Autoritdt vor den zustindigen internationalen und nationalen
Organisationen vertreten werden.

In einigen Fillen, z.B. an der Staatenkonferenz von Lissabon und der
Staatenkonferenz von Stockholm waren wir gut vertreten. Wir verdanken
unsere Erfolge insbesondere unserem Generalberichterstatter, Me Mathély,
der, assistiert von einigen hervorragenden Mitgliedern, verstand, unseren
Ansichten zum Durchbruch zu verhelfen.

Wenn es aber darum geht, die IVIgR bei der WIPQO, im Europarat, bei
der UNO oder der UNIDO zu vertreten, so findet sich nur ganz selten ein
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prominentes Mitglied mit Sachkenntnis und geniigend Persénlichkeit,
um die Resolutionen und Wiinsche der IVfgR zu vertreten.

Viele unserer schweizerischen Mitglieder stellen sich immer wieder fur
solche Aufgaben zur Verfiigung. Es mangelt ihnen oft, allzuoft, die not-
wendigen Unterstiitzung durch leitende Mitglieder unserer Vereinigung.

Hier mulB} es anders werden, soll die IVfgR nicht noch mehr an Be-
deutung verlieren.

Die Losung des Problems diirfte etwa in der Richtung liegen:
— Anwerben von bedeutenden Fachleuten des gewerblichen Rechts-
schutzes, die sich aus dem aktiven Erwerbsleben zuriickgezogen haben;
— Ubernahme der Kosten fiir die Reisen, Hotels und sonstigen Spesen
durch die IVigR.
Aber eine solche Losung kostet Geld, viel Geld und nocheinmal Geld.

7.3. Frage der bezahlten administrativen Hilfen

Nachdem wohl mehrheitlich eingesehen wurde, dal die Anstellung
eines bezahlten Generaladministrators (eine Art von Generalsekretir,
Rapporteur und Schatzmeister in einer Person) kaum im Rahmen der
Moglichkeiten und im Interesse der IVIgR liegt, hat man sich die Frage
gestellt, ob nicht die

— Errichtung eines permanenten Sekretariats

— mit bezahlten administrativen Hilfskriften
(etwa ein mehrsprachiger, erfahrener Jurist und eine mehrsprachige,
selbstindige Sekretédrin)

die Effizierung des Biiros wesentlich erhéhen kénnte.

Da im allgemeinen auch bekannt ist, daB3 der Generalsekretdr nur einen
Teil der anlaufenden Spesen vergiitet erhilt, daB3 ferner der General-
sckretdr und auch sein Assistent kaum wesentlich mehr belastet werden
koénnen, hat man in der Errichtung eines vollbezahlten stindigen Sekre-
tariats unter der Leitung des Biiros bzw. des Generalsekretars einen mog-
lichen neuen Weg geschen.

Ich mochte hier die Schwierigkeiten, wie sie sich bei einem eventuellen
Wechsel in der Person des Generalsckretdrs ergeben kénnen, insbesondere
wenn der Nachfolger aus einem anderen Lande stammen sollte, nicht aus-
malen und auch nicht weiter die Schwierigkeiten darstellen, die sich
daraus ergeben, daBl Generalberichterstatter und Generalsekretiar nicht
am gleichen Orte wohnen, sondern nur auf die voraussichtlichen Kosten
verweisern.
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— Ein dreisprachiger Volljurist diirfte ein Jahressalir (13 Monate) in

der GréBenordnung von Fr. 66000
verlangen;

~ cine dreisprachige Sekretirin ein Saldr von ca. Fr. 33000
beanspruchen.

— Dazu kommen Unkosten wie Biiromicte, Telefon, Telex, Porti, allge-

meine Biiralkosten, Soziallasten, Versicherungen sowie Amortisation

von Maschinen und Mgbeln von ca. Fr. 30000
— Da die Meinung die ist, daf} diese Hilfskrifte auch Kongresse, Ver-

sammlungen des Geschiftsfithrenden Ausschusses, etc. zu organisieren

und administrativ zu betreuen sowie als Delegierte der IVfgR an

Tagungen teilzunehmen hitten, ergiben sich zusitzlich Reprisenta-

tions-, Reise- und Hotelspesen von jahrlich durchschnittlich Fr. 6000

Dies ergibt ein Jahresbudget von Fr. 135000

Wie Sie sehen, sind zahlreiche Anregungen, wie namentlich:

— Ausbau der Publikationen

— Anstellen von salarierten stindigen Delegierten

— Errichtung eines stindigen IVfgR-Hauptquartiers mit salariertem
qualifiziertem Stab

auBerordentlich kostenabhangig.

7.4. Es stellt sich somit die Frage:

Wer soll das bezahlen? Wer hat soviel Geld? Um auf diese Frage eine
begriindete Antwort erteilen zu kénnen, hat die zustindige Kommission
den Generalschatzmeister cingeladen bzw. wird sie ihn einladen, ein
Exposé zu den Fragen:

— Wie ist die Finanzlage der IVfgR heute?
— Um wieviel kénnen die Mitgliederbeitrdge im Laufe der nichsten

Jahre voraussichtlich angehoben werden?

— Was fiir andere Geldquellen kénnen moglicherweise noch erschlossen
werden?
auszuarbeiten.

Erst auf Grund einer solchen Studie wird es moglich sein, Priorititen zu
setzen und tberhaupt ernsthaft eine Reorganisationsdebatte tiber diese
Punkte durchzufiihren.

8. Restfragen

Es ist kaum moglich, auf alle anderen jetzt noch nicht behandelten
Fragen einzugehen. Aber eine Frage sei noch aufgeworfen: Die Frage der
zeitlichen Beschrankung der Amtsdauer der Biiromitglieder.
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Der Erste Vizeprisident wechselt alle drei Jahre.

Generalsekretar, Generalberichterstatter, Generalschatzmeister und
ihre Assistenten werden jeweils auf drei Jahre gewéhlt. Sie konnen be-
liebig oft wiedergewihlt werden.

Es wurde beantragt, die Wiederwahlmoglichkeiten zu beschrianken;
man hat dabei an hochstens zwei Amtsperioden gedacht.

Unser Prisident hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen,
daB nursehr wenige Personen bereit sein diirften, die zeitraubenden Amter,
insbesondere des Generalberichterstatters und des Generalsekretdrs zu
tibernehmen und daf3 deshalb ein Zwangswechsel in einem Turnus von
sechs Jahren schon an Mangel geeigneter Kandidaten scheitern diirfte.

Ich kann nur beiftigen, daf ich mich seit mehreren Jahren schon nach
einem geeigneten Nachfolger umsehe und daf ich bis heute noch keinen
Kandidaten finden konnte, der die Unterstiitzung einer gro3en Mehrheit
auf sich vereinigen diirfte.

V. Die Moglichkeiten

Die IV{gR kann vieles, aber nicht alles. Auch hier gilt: «In der Be-
schrinkung zeigt sich der Meister ».

Stellen wir uns zuerst die Frage nach den Aufgaben. Man sagt zum Beispiel,
die IVfgR habe die Initiative auf dem Gebiet des gewerblichen Rechts-
schutzes verloren. Heute bestimmen weitgehend nicht die IVfgR sondern
andere internationale Organisationen, was getan werden soll. Man denkt
dabei an die WIPO, den Europarat, die EWG, usw. Dies ist richtig und
falsch zugleich.

Es ist richtig, weil:

— WIPO in den letzten Jahren tatsdchlich verschiedene interessante
Projekte (PCT, Revision der Pariser Verbandsiibereinkunft), Muster-
gesetz, usw.) unterbreitet hat;

— weil auch die EWG die Initiative ergriffen hat und die Europapatent-
iibereinkommen zur Diskussion stellte;

— weil der Europarat Konventionsprojekte, z.B. {iber die Vercinheit-
lichung gewisser Begriffe des Patentrechtes unterbreitete.

Die IVIgR hat bei solchen Projekten immer nur die Rolle des kritisie-
renden Dritten gespielt, nie war sie Initiant, nie federfithrend.
Die Behauptung ist aber auch falsch, weil die IVfgR bei solchen

Projekten iiberhaupt nie weder Initiant, noch federfithrender Redaktor

war.
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Die groflen internationalen Abkommen sind auch in der Vergangen-
heit immer von anderen ausgegangen, nie von der IVfgR. Man denke nur
an die Pariser Verbandsiibereinkunft, die verschiedenen Madrider-Ab-
kommen, die Haager-Abkommen, usw.

Solche Aufgaben setzen voraus, dafl die Initianten einen Mitarbeiter-
stab besitzen, der vollamtlich, gut bezahlt, iiber Monate und Jahre hinaus
arbeiten kann und die Moglichkeit besitzt, staatliche Organisationen aller
Lander zur Mitarbeit heranzuzichen. Ohne diese Mittel ist die Ausarbei-
tung von internationalen Vertragswerken von 100 Seiten und mehr nicht
denkbar.

Die IV{gR hat diese Mittel nie gehabt und daher auch nie den Ehrgeiz
besessen, so zu arbeiten. Wer anderes glaubt, ist falsch orientiert und macht
in Nostalgie.

Was kann die IVfgR? Sie kann:

— Projekte, die von auflen an sie herangetragen werden, studieren, kriti-
sieren, und dafiir Eventual-, bzw. Alternativlgsungen vorschlagen;

— eigene, nicht verlangte Ergdnzungen und Abinderungen fiir bestechende

Vertragswerke in Vorschlag bringen.

Dies hat unsere Vereinigung immer getan und tut es immer noch.

Was konnen wir sonst noch tun? Wir kénnen:
~ bei entgegenstehenden Ansichten und Interessen auf breiterer inter-

nationaler Basis eine Verstindigungslosung suchen helfen;

— mithelfen, das Interesse und Verstindnis am internationalen gewerb-
lichen Rechtsschutz zu wecken und zu verstirken;

— bei nationalen und internationalen Amtsstellen und Organisationen fiir
unsere Ansichten eintreten.

Wenn wir all das gewissenhaft tun, unsere Arbeit griindlich vorbereiten,
unsere Losungsvorschldge richtig abwigen und diese auch durch kompe-
tente Personlichkeiten vertcidigen, dann haben wir noch auf Genera-
tionen hinaus dankbare, wertvolle Arbeit, vielleicht, ja sicher mehr als
uns lieb ist.

VI. SchluBwort

Ich arbeite seit 23 Jahren im Buro der IVigR. Meine Erfahrungen
lehrten mich:
— entscheidend fiir den Erfolg unserer Vereinigung sind nicht Organisa-
tionsfragen, sondern der Einsatz und die Opferbereitschaft unserer
Mitglieder;
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~ sollte die Politik beginnen, unsere Téatigkeit zu beeinflussen und sollten
politische Erwigungen die rein sachlichen Entscheide dominieren, so
wiirde dies das Ende der IVfgR bedeuten.



Einige Fragen des Rechtsschutzes von Warenzeichen
in der DDR und ihrer Verwendung auf Erzeugnissen
bei Exporten in die DDR

Kraus-JtrcEN EckNER, Berlin

Vortrag gehalten am 11. Oktober 1974 in Basel

1. Einleitung

In der Deutschen Demokratischen Republik wird der Arbeit mit
Warenzeichen und ihrem Rechtsschutz grofle Aufmerksamkeit geschenkt.
Warenzeichen werden als bedeutsame Mittel zur Leitung und Planung
des Reproduktionsprozesses, insbesondere des Absatzes, aufgefafit. Ohne
an dieser Stelle eine eingehende wissenschaftliche Auseinandersetzung
tiber das Wesen und die Funktionen des Warenzeichens in der sozialisti-
schen Gesellschaftsordnung im allgemeinen und in der DDR im beson-
deren fithren zu wollen, méchte ich jedoch unterstreichen, dall entspre-
chend der sozialokonomischen Struktur der Deutschen Demokratischen
Republik im Vordergrund die Aufgabe steht, mit Warenzeichen und
anderen Warenkennzeichnungsmitteln, wie z.B. geographischen Her-
kunftsangaben und Ursprungsbezeichnungen, in spezifischer Art und mit
spezifischer Wirkung dazu beizutragen, die fiir jede Ware produzierende
Gesellschaft notwendigen Kommunikationsbezichnungen zwischen Pro-
duzenten und Konsumenten herzustellen, wobei selbstverstindlich die
Zielstellung abhingig von der jeweiligen Gesellschaftsordnung ist. Daher
messen wir z.B. auch in der DDR der qualititsférdernden und qualitéts-
erhaltenden Funktion des Warenzeichens eine besondere Bedeutung bei.
Gerade unter diesem Aspekt ist es wichtig, dal Warenzeichen meist schr
werbewirksam Auskunft tiber die betriebliche Herkunft der gekennzeich-
neten Erzeugnisse zu geben geeignet sind. Es wird daher in der DDR bei
der Arbeit mit Warenzeichen bewufit an den jedem Warenkennzeich-
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nungsmittel potentiell innewohnenden Informationsgehalt angekniipft
und speziell in der Werbung die psychologische Wirkung des Waren-
zeichens als des am weitest verbreiteten Warenkennzeichnungsmittels
genutzt.

Vor allem gestiitzt auf die betriebliche Herkunftsfunktion werden auf
diese Weise nicht nur iiber das Warenzeichen Bindungen zwischen Produ-
zenten und Konsumenten hergestellt, sondern es werden auch gezielt
Bindungen zwischen den die Erzeugnisse herstellenden Werktitigen und
ihrem Betrieb geschaffen.

Die Bedeutung, die Warenzeichen in der Deutschen Demokratischen
Republik beigemessen wird, resultiert jedoch nicht allein aus diesen Griin-
den. Warenzeichen spielen eine besondere Rolle bei der Gestaltung der
AuBenhandelsbeziehungen. Entsprechend dieser Erkenntnis wird in der
Deutschen Demokratischen Republik auch besonderer Wert auf die Ver-
wendung von Warenzeichen bei Exporterzeugnissen und eine planmigige
und zielgerichtete Anmeldung und Verteidigung von Warenzeichenrech-
ten in Drittstaaten gelegt. Dies wird fiir jedermann bei einem Blick in die
einschldgigen rechtlichen Regelungen sichtbar, auf die ich spiter noch
néher eingehen werde.

Die rechtlichen Regelungen zum Schutze von Warenzeichen in der
Deutschen Demokratischen Republik berticksichtigen jedoch nicht nur
die Interessen der eigenen Industrie, sondern auch die Interessen der
Wirtschaft anderer Staaten. Die Deutsche Demokratische Republik ge-
wihrt entsprechend ihren Pflichten aus der Mitgliedschaft in der Pariser
Verbandsiibereinkunft und ihren Nebenabkommen sowie bei Gewidhrung
der Gegenseitigkeit auslindischen Betrieben einen sicheren Schutz fiur
ihre Warenzeichen durch Registrierung. Hiertiber kénnen Sie sich sicher
selbst ein Urteil bilden, denn in der Deutschen Demokratischen Republik
haben zahlreiche Schweizer Unternchmen seit vielen Jahren ihre Waren-
zeichen geschiitzt und haben die Unternehmen ggf. auch alle rechtlichen
Moglichkeiten zur Begriindung und Verteidigung ihrer Rechte in An-
spruch genommen.

Insgesamt kann festgestellt werden, daf3 die Arbeit mit Warenzeichen
und das Warenzeichenrecht in der Deutschen Demokratischen Republik
sehr weit entwickelt sind und die rechtlichen Regelungen den Anforde-
rungen an ein modernes Warenzeichenrecht grundsitzlich entsprechen.
Hiervon zeugen nicht allein die rechtlichen Bestimmungen, sondern auch
die Rechts- und Spruchpraxis sowie die theoretischen Arbeiten einschlie3-
lich der Lehre auf dem Gebiet des Warenzeichenrechts.
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2. Rechtliche Bestimmungen

Ich erlaube mir, Ihnen zunéchst einen Uberblick iiber die wichtigsten
rechtlichen Bestimmungen zum Schutz von Warenzeichen sowie fiir die
Arbeit mit Warenzeichen zu geben.

a) Zunichst sei als die grundlegende Bestimmung das Warenzeichen-
gesetz vom 17.Februar 1954 in der Fassung des Warenzeichengesetzes
vom 15.November 1968 genannt. Das Warenzeichengesetz enthilt alle
Grundbestimmungen zum Erwerb, der Aufrechterhaltung und der Ver-
teidigung von Warenzeichenrechten. Mit dem Anderungsgesetz vom
15.November 1968 wurden eine Reihe von Bestimmungen den verdnder-
ten gesellschaftlichen Verhiltnissen in der Deutschen Demokratischen
Republik angepalit und zwischenzeitlich in Kraft getretene Konventions-
bestimmungen im nationalen Recht der DDR berticksichtigt.

Eine Anderung grundlegender materiell-rechtlicher und verfahrens-
rechtlicher Bestimmungen erfolgte mit dem Anderungsgesetz nicht.

b) Von besonderer Bedeutung fiir die innerstaatlichen Verhiltnisse ist
die Dritte Durchfiihrungsbestimmung zum Warenzeichengesetz vom
1. Mdrz 1971. Entsprechend der Rolle, die Verbandszeichen im Wirt-
schaftsleben der DDR zukommt, wurden mit dieser Norm verbindliche
Festlegungen iiber die Bildung und Tatigkeit von Warenzeichenverbdn-
den geschaffen. Sofern ein Interesse daran besteht, iiber die Arbeit der
Warenzeichenverbiande niheres zu héren, bin ich gern bereit, in der
Diskussion dariiber zu sprechen.

¢ ) AuBerordentlich wichtig fiir die Arbeit mit Warenzeichen und an-
deren Warenkennzeichnungsmitteln ist die Verordnung vom 7. Mai 1970
iiber die Kennzeichnung der Herkunft von Waren. Sie regelt die Verwen-
dung von Warenzeichen und anderen Warenkennzeichnungsmitteln auf
Erzeugnissen, die im Einzelhandel zum Kauf angeboten werden und ent-
hilt Bestimmungen iiber die Kennzeichnung von Export- und Import-
erzeugnissen. Hierauf werde ich etwas spiter zuriickkommen, um Ihnen
einen kurzen Einblick in die rechtliche Situation bei der Kennzeichnung
von Ex- und Importerzeugnissen zu geben.

d) Zu den jiingsten Bestimmungen auf dem Gebict des gewerblichen
Rechtsschutzes in der Deutschen Demokratischen Republik gehort die
Verordnung vom 17. Januar 1974 tiber die Arbeit mit Schutzrechten, auch
kurz Schutzrechtsverordnung genannt. Sie hat vor allem Bedeutung fiir
die Arbeit der Industrie der Deutschen Demokratischen Republik, da sie
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Regelungen enthilt, die eine einheitliche Ordnung fiir die planmiBige
Arbeit mit Schutzrechten, fiir ihre Anmeldung, Aufrechterhaltung und
Verteidigung in der DDR und in anderen Staaten vorsehen. Bestimmun-
gen dieser Art gab es bisher in der Deutschen Demokratischen Republik
zum Teil bereits in anderen rechtlichen Regelungen. Die Verordnung
enthilt eine Zusammenfassung und teilweise Neuregelung aller grund-
legenden Rechte und Pflichten der Industrie auf dem genannten Gebiet.
Sie muB als eine Regelung verstanden werden, die solche Fragen einheit-
lich regelt, wie sie sich in einer sozialistischen Wirtschaft bei der Leitung
und Planung des Reproduktionsprozesses auf dem Gebiet des Rechts-
schutzes von Erfindungen, Mustern und Kennzeichnungen stellen.

¢) Letztlich darf ich daran erinnern, dafl die Deutsche Demokratische
Republik Mitglied der Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des
gewerblichen Eigentums, des Madrider Abkommens iiber die internatio-
nale Registrierung von Marken, des Madrider Abkommens iiber die
Unterdriickung falscher oder irrefithrender Herkunftsangaben, der Stock-
holmer Zusatzvereinbarung vom 14. Juli 1967 zum Madrider Abkommen
iber dic Unterdriickung falscher oder irrefithrender Herkunftsangaben
auf Waren und des Abkommens von Nizza tiber die internationale Klassi-
fikation von Waren und Dienstleistungen fiir die Eintragung von Marken
ist. Die Deutsche Demokratische Republik hat auch das Abkommen iiber
die Klassifizierung der Bildelemente unterzeichnet.

Im Rahmen des RGW wurde bekanntlich am 12. April 1973 das mehr-
seitige Abkommen tiber den Rechtsschutz von Erfindungen, Geschmacks-,
Gebrauchsmustern und Warenzeichen bei der wirtschaftlichen und wis-
senschaftlich-technischen Zusammenarbeit abgeschlossen. Die Deutsche
Demokratische Republik ist Mitglied dieses Abkommens.

3. Grundziige des Warenzeichenrechts der DDR

Es ist nicht Anliegen meines Vortrages, Sie iiber Einzclheiten des
Warenzeichenrechts der Deutschen Demokratischen Republik zu infor-
mieren, da ich annehme, dafl Thnen als Fachleuten auf dem Gebiet des
gewerblichen Rechtsschutzes daran im Rahmen dieser Veranstaltung
nicht gelegen ist, zumal im Bedarfsfalle sicherlich jederzeit die Moglich-
keit gegeben ist, sich in der Literatur oder in gezielten Fachgesprichen
zu informieren. Vielmehr ist es Anliegen meiner weiteren Ausfiithrungen,
iiber einige Grundfragen des geltenden Kennzeichnungsrechts sowie einige
scheinbar am Rande liegende Fragen der Kennzeichnung von Erzeugnissen
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zu sprechen, Fragen, die sich vor allem fiir Fachkollegen aus dem Ausland
nicht immer sofort bei einer Auseinandersctzung mit dem Recht des
anderen Staates deutlich prisentieren.

a) Kennzeichnungspflicht fiir industrielle Erzeugnisse

Das Warenzeichengesetz der Deutschen Demokratischen Republik ent-
hiltin den §§ 1 und 2 eine rechtliche Regelung, wie sie allgemein nicht in
Warenzeichengesetzen, insbesondere kapitalistischer Lander, zu finden
ist. GemdB § 1 des Warenzeichengesetztes miissen industrielle Erzeugnisse
so gekennzeichnet werden, dafl der Hersteller méglichst auch wiahrend des
Gebrauches der Waren eindeutig festgestellt werden kann. Das Ziel dieser
Regelung wird deutlich, wenn Sie an meine Ausfithrungen zur Funktion
des Warenzeichens in der sozialistischen Gesellschaftsordnung denken.
§ 1 der Verordnung iiber die Kennzeichnung der Herkunft von Waren
sagt demgemil3 auch eindeutig, daB zur Stirkung des Ansehens der
Deutschen Demokratischen Republik, zur Erhéhung der Effektivitidt der
Auflenhandelsbezichungen, zur Forderung Skonomischer Bezichungen
zwischen den Warenproduzenten und zur immer besseren Befriedigung
der Bedtrfnisse der Bevolkerung die Betriebe die Herkunft von Erzeug-
nissen zu kennzeichnen haben. Dabel ist ¢s den Betricben freigestellt, was
fiir ein Warcnkennzeichnungsmittel sie wahlen. Die Kennzeichnung der
Waren kann durch die Verwendung des Namens des Betriebes, durch fiir
ihn eingetragene Warenzeichen, durch Verbandszeichen oder geogra-
phische Herkunftsangaben der Deutschen Demokratischen Republik er-
folgen. Verantwortlich fir die Durchsetzung der Bestimmungen zur
Kennzeichnungspflicht sind die Leiter der Betriebe.

Ebenfalls tragen die Leiter der Betriebe des Binnenhandels die Verant-
wortung dafiir, dal} in threm Bereich nur Erzeugnissc angeboten werden,
die nach den Vorschriften dieser Verordnung gekennzeichnet sind.

Die rechtliche Pflicht der Betriebe zur Kennzeichnung der Herkunft
von Waren ist bei Erzeugnissen, die fiir die Befriedigung des Bedarfs der
Bevolkerung bestimmt sind und im Einzelhandel zum Kauf angeboten
werden, nur dadurch zu erfiillen, dal3 der Name des Betriebes oder ein
fiir den Hersteller eingetragenes Warenzeichen auf den Erzeugnissen oder
der Verpackung angebracht ist. Andererseits kann bei Spezialartikeln, die
z.B. ein Kaufhaus zu besonders giinstigen Bedingungen anbietet, zwischen
dem Handelsbetrieb und dem Hersteller vereinbart werden, daf3 die
Waren ausschlieBlich mit den Kennzeichen des Handelsbetriebes ver-
sehen werden.
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Diese Konzeption des geltenden Rechts resultiert aus dem Anliegen,
den Konsumenten die Moglichkeit zu sichern, sich bei vorliegendem
Interesse relativ leicht und moglichst direkt tiber die betriebliche Her-
kunft der betreffenden Erzeugnisse informieren zu kénnen. Auf dem In-
landsmarkt der Deutschen Demokratischen Republik treffen Sie daher
grundsitzlich keine Erzeugnisse an, die nicht gekennzeichnet sind.

Die Représentationsfunktion bewuf3t nutzend, die Angaben iiber den
Ursprung von Erzeugnissen in besonderer Weise eigen ist, regelt § 4 der
Kennzeichnungsverordnung in spezifischer Weise die Pflicht zur Kenn-
zeichnung von Exporterzeugnissen.

Unter Berticksichtigung auBerhalb der Deutschen Demokratischen
Republik bestehender gesetzlicher Vorschriften hat die Kennzeichnung
von Waren, die fiir den Export bestimmt sind, durch die Verwendung von
a) Warenzeichen oder von
) Verbandszeichen oder
y) allgemein bekannten geographischen Herkunftsangaben der Deutschen

Demokratischen Republik
zu erfolgen. Es ist dabei unerheblich, ob es sich um Erzeugnisse handelt,
die fiir den individuellen Bedarf oder zur Weiterverarbeitung durch Be-
triebe in anderen Staaten vorgesehen sind. Zusétzlich haben die fiir den
Export bestimmten Waren die Bezeichnung « Hergestellt in der Deutschen
Demokratischen Republik» oder die Kurzbezeichnung «Hergestellt in
der DDR» zu tragen. In der l.Durchfithrungsbestimmung zur Kenn-
zeichnungsverordnung vom 3. April 1973 sind Festlegungen getroffen, die
bestimmte Einzelfragen der Art und Weise der Kennzeichnung regeln
und notwendige Ausnahmeregelungen enthalten.

Auf diese Bestimmungen wird jeder AuBlenhandelspartner von Betrie-
ben der Deutschen Demokratischen Republik Riicksicht nehmen miissen,
wenn es zu einem erfolgreichen Geschiftsabschluf3 kommen soll.

Im tbrigen darfich mir den Hinweis erlauben, dafl es auch in anderen
Léandern Bestimmungen gibt, die die Kennzeichnung von Exporterzeug-
nissen festlegen.

Von Interesse ist es sicher fiir Sie, unter dem Aspekt der Kennzeich-
nungspflicht auch dariiber etwas zu erfahren, welche Regelungen es in
der Deutschen Demokratischen Republik fiir die Kennzeichnung von
Importerzeugnissen gibt. GemaB § 5 der Verordnung iiber die Kenn-
zeichnung der Herkunft von Waren sind Erzeugnisse, die in die Deutsche
Demokratische Republik eingefiihrt und im Einzelhandel angeboten wer-
den, durch die Angabe des Namens des Herstellers oder die Verwendung
eines flir thn in der Deutschen Demokratischen Republik geschiitzten
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Warenzeichens zu kennzeichnen. Fir die ordnungsgemife Kennzeich-
nung der Waren tragt im Innenverhiltnis der zustdndige AuBenhandels-
betrieb unseres Staates die Verantwortung. Unabhingig von dieser Rege-
lung sind aber auch importierte Erzeugnisse grundsitzlich durch die An-
gabe des Herkunftslandes zu kennzeichnen. Auf Grund dieser Regelungen
werden Sie bei Vertragsabschliissen iiber den Export von Erzeugnissen
bzw. deren Import in die Deutsche Demokratische Republik allgemein
auch auf entsprechende Forderungen unserer AuBenhandelsbetriebe
stoflen.

b ) Die fakultative Kennzeichnung von Erzeugnissen

Ich méchte nun auf einige Fragen der fakultativen Kennzeichnung von
Erzeugnissen in der Deutschen Demokratischen Republik eingehen und
zuvor einige Fragen konzeptionellen Charakters des geltenden Waren-
zeichengesetzes behandeln.

Das Warenzeichenrecht der DDR kennt keine Benutzungspflicht fiir
Warenzeichen und auch keine Registrierungspflicht. Es ist kein Betrieb
gezwungen, zur Kennzeichnung seiner Erzeugnisse sich eines Warenzei-
chens zu bedienen, und wenn er sich eines solchen Zeichens bedient, ist er
nicht verpflichtet, sich dieses Zeichen schiitzen zu lassen. Von dieser Kon-
zeption des Warenzeichengesetzes werden natiirlich nicht schutzrecht-
politische Orienticrungen betroffen, etwa in der Weise, daf3 ein Betrieb
grundsitzlich richtig und gut beraten ist, wenn er sich die zur Kennzeich-
nung seiner Erzeugnisse benutzten Warenzeichen auch im In- und Aus-
land rechtlich schiitzen 146t.

In dieser Hinsicht ist der Wirtschaft der Deutschen Demokratischen
Republik mit der von mir bereits weiter oben zitierten Verordnung tiber
die Arbeit mit Schutzrechten eine rechtlich verbindliche Anleitung fiir
eine gezielte schutzrechtliche Arbeit gegeben worden.

Nach dem Warenzeichengesetz der Deutschen Demokratischen Repu-
blik werden zur Zeit noch keine Dienstleistungsmarken, keine dreidimen-
sionalen Zeichen und auch keine akustischen Zeichen registriert. Gem. § 3
des Warenzeichengesetzes kdnnen Warenzeichen insbesondere sein:

Einzelne oder mehrere Worte, Bilder, Verbindungen von Wort und
Bild, Kennfiden und dgl.

Der kiinftigen Gesetzgebung auf dem Gebict des Warenzeichenwesens
ist es vorbehalten, hier eine Anderung und Anpassung an sich seit einigen
Jahreninternational abzeichnende Entwicklungstendenzen vorzunchmen.
Insbesondere wird es darum gehen, einen rechtlichen Schutz fiir Dienst-
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leistungsmarken und fiir dreidimensionale Marken durch Registrierung
einzufiihren.

In der Deutschen Demokratischen Republik zur Registrierung ange-
meldete Warenzeichen werden nicht auf Vorliegen idlterer Zeichen ge-
priift. Eine Kollisionspriifung erfolgt lediglich im Rahmen der Priifung
der sogenannten absoluten Eintragungshindernisse hinsichtlich solcher
Zeichen, die nach allgemeiner Kenntnis innerhalb der beteiligten Ver-
kehrskreise der Deutschen Demokratischen Republik bereits von einem
anderen als Warenzeichen fiir gleiche oder gleichartige Waren benutzt
werden. Die Eintragungshindernisse des Warenzeichengesetzes, aufge-
fithrt im § 6, entsprechen den Bestimmungen der PVU und der Mehrzahl
der in anderen Lindern auf diescm Gebiet geltenden rechtlichen Rege-
lungen.

In der Priifungspraxis und der Rechtsprechung der Spruchstellen des
Amtes fiir Erfindungs- und Patentwesen wird seit mehreren Jahren be-
sondere Aufmerksamkeit der Priifung solcher Zeichen gewidmet, die aus
geographischen Herkunftsangaben bestehen oder solche enthalten. Von der
Eintragung werden alle mittelbaren und unmittelbaren geographischen
Herkunftsangaben ausgeschlossen, bei denen bei den Verbrauchern fal-
sche Vorstellungen iiber die értliche Herkunft der mit der betreffenden
Bezeichnung versehenen Ware entstehen kénnen.

Eine Kollisionspriifung zwischen identischen oder verwechselbar dhn-
lichen Zeichen, die fiir gleiche oder gleichartige Waren registriert sind,
erfolgt lediglich in einem Zweiparteienverfahren vor den Spruchstellen
des Amtes fiir Erfindungs- und Patentwesen.

Obwohl in der Deutschen Demokratischen Republik bisher kaum wirk-
sam geworden, weise ich noch auf die Bestimmung des § 29 des Waren-
zeichengesetzes hin, nach dem Ausstattungen unter Schutz gestellt werden
konnen. Der Ausstattungsschutz hat auf Grund seiner rechtlich verhiltnis-
miBig instabilen Stellung gegeniiber dem registrierten Warenzeichen be-
kanntlich erhebliche Nachteile. Esist nicht ausgeschlossen, daB bei einer
Neuregelung des Warenzeichenwesens in der Deutschen Demokratischen
Republik der Ausstattungsschutz entf#llt.

AbschlieBend darfich an dieser Stelle noch auf § 37 des Warenzeichen-
gesetzes eingehen. Im § 37 ist das Gegenseitigkeitsprinzip und der Ver-
treterzwang verankert. Wer weder Biirger der Deutschen Demokratischen
Republik ist, noch in der Deutschen Demokratischen Republik eine Nie-
derlassung besitzt, kann Rechte aus dem Warenzeichengesetz nur bean-
spruchen, wenn in dem Staat, in dem sich seine Hauptniederlassung be-
findet, Warenbezeichnungen aus der Deutschen Demokratischen Re-
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publik in demselben Umfang wie inlindische zum gesetzlichen Schutz
zugelassen werden.

Unabhidngig von diesem Prinzip kann der Anspruch auf den Schutz
eines Warenzeichens und das durch die Eintragung begriindete Recht
nur geltend gemacht werden, wenn der Anmelder oder Zeicheninhaber,
der in der Deutschen Demokratischen Republik keine Niederlassung hat,
einen beim Amt fiir Erfindungs- und Patentwesen der Deutschen Demo-
kratischen Republik zugelassenen Vertreter mit der Wahrnehmung seiner
Rechte beauftragt hat. Das Gesetz 148t es jedoch zu, dafB3 hiervon abwei-
chend durch vertragliche Regelung cine Befreiung vom Vertreterzwang
vereinbart wird.

Nur der Vollstandigkeit halber darf ich daran erinnern, daf} in der
Deutschen Demokratischen Republik mit der Vertretung ausldndischer
Personen das «Internationale Patentbiiro Berlin» und das «Patentan-
waltsbiiro Berlin» beauftragt werden kénnen.

4. Einige Fragen der Arbeit mit Schutzrechten in der
Deutschen Demokratischen Republik

Herr Dr. Jucker, der Président der Schweizer Landesgruppe der AIPPI,
und Herr Dr. Storkebaum hatten anldBlich ihres Aufenthaltes in der DDR
im Juni 1973 auBlerordentlich interessante Vortrige iiber einige Aspekte
aus der Arbeit mit Schutzrechten gehalten. Diese Ausfithrungen haben
auf der Veranstaltung der Vereinigung fiir gewerblichen Rechtsschutz
der DDR und der Nationalen Gruppe der DDR in der AIPPI zu einer
lebhaften Diskussion gefithrt. Dabei sind die Teilnehmer der Diskussion
nach meiner Auffassung vollig zu Recht davon ausgegangen, daf die Aus-
fihrungen der Herren Dr. Jucker und Dr. Storkebaum vor allem dann
zu verstehen waren, wenn man sie aus der Sicht der Arbeit mit Schutz-
rechten in Konzernen und anderen GroBlbetrieben eines kapitalistischen
Landes her betrachtet. Der Arbeit mit Schutzrechten liegt hier von der
Zielsetzung her das kapitalistische System der Wirtschaftsfiihrung zu-
grunde.

Andererseits ist die Arbeit mit Schutzrechten in sozialistischen Lindern
nur unter dem Gesichtspunkt zu begreifen, daB ihr eine wirtschaftspoli-
tische Zielstellung zugrunde liegt, die vom gesellschaftlichen Eigentum
an den Produktionsmitteln ausgeht. Dementsprechend istin der Deutschen
Demokratischen Republik die Arbeit mit Schutzrechten eingeordnet in
das Gesamtsystem der Leitung und Planung von Wissenschaft, Technik,
Produktion und Absatz.
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Ohne an dieser Stelle und zu dieser Gelegenheit auf alle damit im Zu-
sammenhang stehenden Fragen eingehen zu kénnen, mochte ich Thnen
in pragnanter und allgemeiner Form einige in der Schutzrechtsverordnung
enthaltene Grundsitze zur Arbeit mit Warenzeichen darlegen.

Entsprechend der Gesamtverantwortung fiir den Reproduktionsprozef3
des volkseigenen Betriebes sind die Leiter der Betriebe verpflichtet, die
Arbeit mit Warenkennzeichnungen zur Sicherung einer hohen Qualitit
der Erzeugnisse und der planmiBigen Entwicklung des Absatzes zu nut-
zen. Dazu ist vor allem eine effektive Arbeit mit vorhandenen Waren-
zeichen zu sichern.

Deshalb sind auch bei der Entwicklung neuer Erzeugnisse vorrangig
vorhandene Verbandszeichen, Betriebsmarken und andere Warenkenn-
zeichnungen zu verwenden. Sofern es notwendig ist, neue Warenzeichen
zu schaffen, ist ein hoher Wirkungsgrad der Warenkennzeichnung zu
sichern, wobei bewuBit an die Funktion des Warenzeichens anzukniipfen
ist. Detaillierte Festlegungen hierzu erfolgen regelmiBig in sogenannten
Schutzrechtskonzeptionen, die eingehend im Betrieb beraten und von den
zustidndigen iitbergeordneten Organen der Betriebe bestitigt werden. Der
Erwerb von Schutzrechten in anderen Staaten erfolgt nur dann, wenn dies
fur die Sicherung eines kontinuierlichen und effektiven Exports erforder-
lich ist.

Fiir die Aufrechterhaltung von Schutzrechten besteht der Grundsatz,
daB erworbene Schutzrechte solange bestehen bleiben, wie dies dkono-
misch gerechtfertigt ist. Entscheidungen iiber die Aufrechterhaltung von
Warenzeichen werden in enger Zusammenarbeit mit dem zustindigen
AuBenhandelsbetrieb getroffen.

Unabhingig davon, ob im Augenblick der Entscheidung die Aufrecht-
erhaltung von Schutzrechten 6konomisch gerechtfertigt ist, werden Wa-
renzeichenrechte allgemein auch dann aufrechterhalten, wenn es sich in
den betreffenden Staaten um allgemein bekannte Warenkennzeichnungen
handelt, oder die Moglichkeit einer anderweitigen 6konomischen Verwer-
tung besteht, sofern eine Benutzung der Zeichen durch den Inhaber nicht
in Frage kommt.

Schluffbemerkungen

Es war meine Absicht, Thnen mit diesen Ausfithrungen in der mir zur
Verfiigung stehenden Zeit einen allgemeinen informatorischen Uberblick
tiber einige mir bedeutsam erscheinende Fragen des Rechts und der prak-
tischen Arbeit auf dem Gebiet des Warenkennzeichnungswesens zu geben,
die vielleicht Ansatzpunkte fiir kiinftige Fachgespriche bieten.



Schweizerische Rechtsprechung

TroMmas RUEDE, ZURICH

(Mitarbeiter JacQues Guyet, Genéve)

1. Patentrecht

PatG Art. 1 Abs. 1

Die Lehre, den optimalen Wert eines Verfahrensparameters aus einer mathemati-
schen Gleichung zu berechnen und Naturkrdfie oder -stoffe zwecks Herbeifiihrung
eines technischen Nulzeffektes gemdfi dieser Berechnung einzuseizen, ist keine « reine
Erkenntnis » oder « Anwersung an den menschiichen Geist », denn sie ist die Nuiz-
anwendung eines naturgesetzlichen Kausalzusammenhangs zu einem lechnischen
Lweck und gehirt als solche dem Gebiet der Technik an, so daf sie dem Paient-
schutz zugdnglich ist.

FEin technischer Fortschritt liegt schon vor, wenn sich fiir den Parameter zwar kein
eindeutiger Wert, aber ein engerer Bereich als nach bisherigen Methoden ergibt.
Kommt in der Gleichung eine empirisch zu ermittelnde Apparai-Konstante vor, so
muf} aus dem Patentanspruch hervorgehen, wie diese Konstante zu bestimmen ist.

La régle ayant pour objet la maniére de calculer, a I’aide d’une équation mathé-
matique, la valeur optimum d’un paramétre du procédé et de mettre en auvre, d la
suite de ce calcul, des forces ou des matiéres naturelles en vue d’oblenir un effet
lechnique utile, n’est pas une « connaissance pure » ni une « divective s’ adressant d
Desprit de [homme », car elle constitue [’ application utile, dans un but technique,
d’une relation de cause d effet fondée sur une loi naturelle et comme telle elle appar-
tient au domaine de la technique, de sorte gu’elle peut étre protégée par un brevet.
1y a progreés technique méme lorsque, pour un paramétre donné, on arrive non pas 4
une valeur détermenée mais d une bande plus éirotte de valeurs que selon les méthodes
connues jusqu’ict.
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Lorsque I’équation comprend une constante d’appareillage d déterminer empirique-
ment, la revendication doit indiquer comment cette constante est déterminée.

PMMBI 1975 I 30ff., Auszug aus dem Entscheid der I.Beschwerde-
abteilung vom 4.Februar 1975 i.S. BASF gegen Vorpriifungssektion I.

A. Die Firma Badische Anilin- & Sodafabrik AG reichte cin Patent-
gesuch ein, das unter der Nr. 18209/68 in das Patentgesuchregister einge-
tragen und in der Folge gemif3 Art.87 Abs.2 lit.a PatG der amtlichen
Vorprifung unterstellt wurde.

Das Patentgesuch umfafite urspriinglich drei Patentanspriiche. Im
Verlauf des Priifungsverfahrens wurden die drei Anspriiche durch einen
einzigen Patentanspruch folgenden Wortlautes ersetzt:

Verfahren zum egalen Firben von Acrylnitrilpolymerisate enthalten-
dem oder daraus bestchendem Textilmaterial mit kationischen TFarb-
stoffen, dadurch gekennzeichnet, dafl man bei einer Temperatur T farbt,
die sich aus der Gleichung

a
T =100— @ <(10g tgy 100°C —logb —logc +2)>

ergibt, in der
a) die Temperaturianderung, die t8a100°C
halbiert oder verdoppelt,
b) die zu firbende Farbtiefe in mg Handelsfarbstoff pro g FFasermaterial,
¢) Funktionskonstante der Firbeanlage und

Cr
vt
wobeil Cy die Konzentration an Handelsfarbstofl in der Faser in mg pro g
darstellt, die nach der Zeit t bei einer Farbetemperatur von 100°C vor-
liegt, bedeuten.

B. Nach mehrfachem Schriftwechsel zwischen Priifungsstelle und

Patentbewerberin wies die Priifungsstelle das Patentgesuch in Anwendung
von Art.97 PatG und Art. 13 Abs.7 PatV 2 zuriick. ...

Ba100°C =

Die Beschwerdeableilung zieht in Erwdgung:

1. Es ist unbestritten, daBl das «egale Fiarben von Acrylnitrilpolymerisate enthalten-
dem oder daraus bestehendem Textilmaterial mit kationischen Farbstoffen» an sich be-
kannt ist. Als neu und erfinderisch kommt somit allein die Anweisung in Betracht, das
Firben bei der durch die mathematische Formel gegebenen Temperatur durchzufithren.
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2. Sodann ist festzustellen, daf3 der Ersatz des Patentanspruches auf ein « Verfahren
zum Fiarben» durch einen solchen auf ein «Verfahren zum Betrieb einer Firbeappara-
tur» jedenfalls i.c. an der patentrechtlichen Situation nichts dndern kann. Die nach-
folgenden Erwigungen gelten somit fir beide Arten von Patentanspriichen.

3. Zunichst ist auf die Frage einzugehen, unter welchen Voraussetzungen von einer
grundsitzlich nicht schutzfihigen « Anweisung an den menschlichen Geist » zu sprechen
ist, und ob in dem zu beurteilenden Fall diese Voraussetzungen erfiillt sind oder nicht,
d.h. ob das Patentgesuch tatsdchlich aus dem von der Prisfungsstelle geltend gemachten
Grund zuriickzuweisen war.

In dem von der Priifungsstelle in der Zuriickweisungsverfiigung angefiithrten BGE
vom 11. 11. 1969 wurde die mangelnde Schutzfihigkeit der betreffenden Erfindung
(Planungsverfahren zur Ausgestaltung eines Verteilungsnetzes fiir elektrische Energic)
u.a. wie folgt begriindet: Die Erfindung («Idee ») betrifft keine «Schépfung, die mit
den Mitteln der Naturkrifte arbeitet oder aufsie einwirkt, um einen technischen Erfolg
zu erzielen, sondern ist als rein geistige Leistung anzusehen ». Der von der Beschwerde-
fihrerin angefithrte BGE vom 14. 6. 1968 (PMMBI 1968 I 52/53 ; Gestaltung eines Nach-
schlagewerkes) sagt in dieser Beziehung folgendes aus: « Anweisungen an den mensch-
lichen Geist, deren Ausfithrungen nicht zu einem unmittelbaren technischen Nutzeffekt
fithren, sind ... des Patentschutzes nicht teilhaftig » und «Eine Anweisung zum techni-
schen Handeln, zur Kombination von Naturkriften oder -stoffen zwecks Herbeiftthrung
eines technischen (physikalischen oder chemischen) Nutzeflektes enthalten sic (die
Patentanspriiche) nicht ». In BLum/PEpRAZZINI, Das Schweizerische Patentrecht, Band I,
77 und 78, werden die (nicht schutzfihigen) « Anweisungen an den menschlichen Geist »
wie folgt definiert: « Darunter versteht man solche Anweisungen, die sich an den Ver-
stand richten und durch Einleitung und Lenkung einer Denkoperation einen immateriel-
len Zweck verfolgen ». Wesentlich ist in diesem Zusammenhang auch folgende Bemer-
kung in BLum/PEDRAZZINT (1. c. Seite 78) : «... denn es kommt hier nur darauf an, ob die
eingeleitete Denkoperation den Zweck verfolgt, einen technischen Nutzeffekt zu er-
reichen oder nicht. Im ersten Fall liegt eine patentfahige technische Regel, im zweiten
hingegen eine patentrechtlich gleichgiiltige Anweisung vor.»

Nun steht auBer Zweifel, daf der vorliegende Patentanspruch kein Verfahren betrifft
wie es nach den angefithrten Bundesgerichtsentscheiden als nicht dem Gebiet der Technik
zugehorig grundsatzlich als von der Patentierung ausgeschlossen zu gelten hat; denn die
Lehre, die Farbetemperatur mittels einer mathematischen Formel zu ermitteln, fithrt zu
einem «unmittelbaren technischen Nutzeffekt » und verfolgt somit einen «materiellen
Zweck ». Es handelt sich keineswegs um eine «reine Erkenntnis », wie die Priifungsstelle
angenommen hat, sondern um die Ausniitzung der Erkenntnis einer naturgesetzlichen,
durch die Gleichung zum Ausdruck gebrachten GesetzméiBigkeit zu einem bestimmten
technischen Zweck. Damit fallt das Argument, mit welchem die Prifungsstelle die Er-
findung als von vornherein nicht schutzfihig betrachtet und die Zuriickweisung des
Patentgesuches unmittelbar zu rechtfertigen versucht hat, dahin.

Die Beschwerdeabteilung hat nun allerdings nicht einfach zu beurteilen, ob ein von
der Vorinstanz fur die Zuriickweisung des Patentgesuches angefithrter Grund als solcher
stichhaltig ist, sondern ob die Zuriickweisung in dem erreichten Verfahrensstadium an
sich zu Recht erfolgte oder nicht (Art. 54 und 61 Abs. 1 VwG; vgl. auch PMMBI 1963 1
57), also insbesondere auch, ob aus den bisher in Betracht gezogenen Fakten sonstwie
der Schluf3 zu zichen ist, daf3 die Zuriickweisung des Patentgesuches gerechtfertigt war,
und ob das Patentgesuch nicht vielmehr daraufhin zu priifen sein wird, ob der Gegen-
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stand des Patentanspruches gegeniiber dem Vorbekannten als neu, technisch fortschritt-
lich und erfinderisch zu wiirdigen ist. ...

4. ..

5. ...

6. Fir die Priifung der schwebenden Frage kann von folgenden Voraussetzungen aus-
gegangen werden:

a) Der Patentanspruch definiert ansich etwas Neues, d. h. die darin enthaltene mathe-
matische Formel zur Ermittlung von T ist nicht vorbekannt (Angaben im Avis des IIB,
deren Richtigkeit von der Priifungsstelle nicht in Zweifel gezogen wurde).

b) Die mathematische Formel ist an sich dazu tauglich, eine firr das Farben gecignete
Temperatur zu ermitteln (ob es sich dabei um eine ganz bestimmte Temperatur oder
aber um einen Bereich handelt, ist eine andere Frage).

c) Die bloe Anwendung einer besonders geeigneten Temperatur bei sonst véllig
gleicher Durchfithrung eines bekannten Verfahrens kann durchaus eine schutzfahige
Erfindung ausmachen.

d) Wenn die Beschwerdefiihrerin geltend macht, daf3 das erfindungsgemiBe Ver-
fahren «ohne aufwendige Vorversuche » durchfiithrbar sel, so trifft dies im einzelnen Fall
nur zu, wenn jeweils nur eine der Variabeln (Parameter) oder nur ein Teil davon ge-
andert wird (wenn also z.B. bei Verwendung der gleichen Fasern, der gleichen Farb-
stoffe und der gleichen Apparatur — die vorher ein fiir allemal getestet worden sind — nur
eine andere Farbtiefe gewiinscht wird). Zum Vergleich des erfindungsgemiflen Ver-
fahrens mit dem Vorbekannten in bezug auf die « Aufwendigkeit » sind jedoch simtliche
an sich zur Ermittlung der in die Gleichung einzusetzenden Parameterwerte erforder-
lichen Vorversuche mitzuberiicksichtigen.

e) Wenn es zutreffen wiirde, daf3 die mathematische Formel jeweils die optimale
Fiarbetemperatur ergibt, wogegen nach den bisherigen Methoden zur Ermittlung der
Temperatur nur «Bereiche » resultierten (in denen irgendwo die optimale Temperatur
liegt), so wiirde dies angesichts der groffen Temperaturempfindlichkeit des in Frage
stehenden Firbevorganges zweifellos einen wesentlichen Vorteil bedeuten, so dal3 man
dem beanspruchten Verfahren einen technischen Fortschritt wohl kaum absprechen
konnte. Dieser Vorteil wiirde tibrigens dadurch nicht geschmilert, dafl die Ermittlung
der Temperatur mittels der in Frage stechenden Formel (Ermittlung der in die Formel
einzusetzenden Parameter) kaum weniger aufwendig ist als die bisherigen Methoden,

Ob dieser Vorteil vorhanden ist oder nicht, ist nun allerdings fraglich. Selbstverstind-
lich ergibt die Temperaturberechnung nach der mathematischen Formel «genaue»
Temperaturwerte. Diese Genauigkeit wire aber mehr oder weniger nur fiktiv, falls die
Ermittlung der in die Gleichung einzusetzenden Parameter selbst mit einer gewissen
Ungenauigkeit behaftet wire, was keineswegs ausgeschlossen ist.

So ist es zum Beispiel mindestens zweifelhaft, ob die GréBe tg a 19 o¢ tatsdchlich unab-
hingig von der Konzentration des Farbstoffes im Bad ist, wie dies in der Erfindungs-
beschreibung behauptet wird. Es ist namlich aus experimentellen Untersuchungen be-
kannt, da3 diese Unabhingigkeit nicht immer gegeben ist. Die daraus resultierende
Unsicherheit wirde sich aber jedenfalls auf die Genauigkeit der berechneten Tempera-
tur auswirken.

Ein Vorteil wiirde im iibrigen jedenfalls auch dann noch vorliegen, wenn die in Frage
stehende Formel zwar mit einer gewissen Ungenauigkeit behaftet wire, aber immerhin
wesentlich engere «Bereiche » liefern wiirde als die bisherigen Methoden, wobel diese
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—geringere — Ungenauigkeit gegeniiber der Aufwendigkeit der Ermittlung von T mittels
der Formel abzuwigen wire.

7. Es geht aus den obigen Darlegungen hervor, daf3 aufgrund der Akten die Patentier-
barkeit der in Frage stehenden Erfindung nicht ohne weiteres beurteilt und vor allem
die Zuriickweisung des Patentgesuches keineswegs kurzerhand gutgeheiflen werden
kann, d.h. die Akten sind nicht spruchreif. Zur endgiiltigen Beurteilung des Falles sind
vielmehr noch einige Fragen abzukldren, und es stellt sich damit die Frage, wer sich
damit zu befassen hat.

Ansich gehort die Abklarung solcher Fragen in den Aufgabenkreis der Priifungsstelle,
und es ist sicher auch im Interesse der Beschwerdefiihrerin, wenn die Beschwerdeabtei-
lung die Sache nicht endgiiltig erledigt (die Beschwerdefiihrerin wiirde ndmlich dadurch
einer Instanz verlustig gehen). Es diirfte demgemi zum mindesten zweckmaifig sein,
den Fall zur weiteren Prifung an die Priifungsstelle zuriickzuweisen.

Nach Art.61 VwG ist eine Beschwerdeinstanz «ausnahmsweise » dazu berechtigt,
eine Sache — mit verbindlichen Weisungen — an die Vorinstanz zuriickzuweisen, und es
scheint am Platz zu sein, hier von dieser Moglichkeit Gebrauch zu machen (das PatG
schreibt dieses Vorgehen in Art. 107 Abs. 2 sogar vor, und es diirfte daher bestimmt nicht
abwegig sein, die Regelung des PatG als wohl «eingehender », nicht aber «widerspriich-
lich » zur entsprechenden Regelung des VwG im Sinne von Art.4 dieses Gesetzes anzu-
sehen).

In diesem Zusammenhang sei bemerkt, da3 der Patentanspruch auf alle Fille noch
einer Klarstellung bediirfte. Es wird namlich darin iiber «c » nur ausgesagt, daf3 es sich
dabeil um eine «Funktionskonstante der Farbeanlage » handle; selbstverstindlich mii3te
aus dem Patentanspruch selbst hervorgehen, wie dieser Wert ermittelt wird.

8. Bei dieser Aktenlage ist der angefochtene Entscheid aufzuheben und der Fall zu
neuem Entscheid im Sinne der vorstehenden Erwidgungen an die Priifungsstelle zuriick-
zuweisen, wie dies die Beschwerdefiihrerin beantragt hat.

Sollte die Priifungsstelle auch aufgrund der sich aus den Erwigungen ergebenden
neuen Gesichtspunkte erneut zum Schlu3 kommen, daf3 das Patentgesuch zuriickzuwei-
sen sel, so ist gegen diesen neuen Entscheid wiederum die Beschwerde zuldssig (Art. 71

Abs.2 PatV 2).

PatG Art. 1 Abs. 1, VG Art. 65 und 64

Beurteilungsgrundlagen fiir die Begriffe der Neuheit, des technischen Fortschritts
und der erfinderischen Titigkeit.
Verfahrenskosten und Parteientschidigung.

Principes servant a I’ appréciation des notions de la nouveauté, du progrés technique
et de I’idée créatrice.
Frais de procédure et dépens.

PMMBI 1975 I 24f., Auszug aus dem Entscheid der II.Beschwerde-
abtellung vom 11.Dezember 1974 i.S. Steiner gegen Association suisse
des fabricants de cadrans.
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PatG Art. 2 Ziff. 2

Eine Erfindung, die den Triger einer formgebundenen, aber nach JZusammen-
setzung und Wirkung nicht bezeichneten Substanz betrifft, fallt nicht unter das
Patentverbot.

Une invention concernant le support d’une substance lide a une certaine forme, mais
dont la composition et les effets ne sont pas indiqués, ne tombe pas sous le coup de
Uinterdiction de délivrer un brevet.

BGE 101 Ib 129ff.,, PMMBI 1975 T 66ff. und Praxis 1975, 5051L,
Urteil der I.Zivilabteilung vom 11. Marz 1975 i.S. C.H.Bochringer
gegen das Amt.

A. Die Firma C.H.Boehringer Sohn lie am 20.Dezember 1971 beim
Eidgendossischen Amt fiir geistiges Eigentum das auf zwel Anspriiche lau-
tende Patentgesuch Nr. 18593 betreffend «Depotdragees mit exponen-
tieller Wirkstofffreisetzung » einreichen. Das Amt teilte der Gesuchstellerin
in einer ersten Beanstandung mit, beide Patentanspriiche betrdfen ein
Arzneimittel im Sinne von Art. 2 Ziff. 2 PatG, also einen Gegenstand, der
nicht geschiitzt werden kénne, weshalb die Zuriickzichung des Gesuches
erwartet werde.

Die Gesuchstellerin widersprach und legte neu gefaBite, materiell aber
unverdanderte Anspriiche vor, ndmlich einen Patentanspruch und cinen
Unteranspruch, wobei jener lautet:

«Depotdragee mit exponentiell verlaufender WirkstofIfreigabe, dadurch gekennzeich-
net, daf3 der Wirkstoffkern Kugelform besitzt oder aus mehreren Kugeln zusammenge-
setzt ist und daf er von einer unléslichen und unverdaulichen Hiille iiberzogen ist, die an
mindestens einer Stelle eine Aussparung aufweist, welche sich von auflen bis mindestens
an die duflere Begrenzung des Wirkstoffkerns heran erstreckt. »

Daraufhin wies das Amt gestitzt auf Art. 59 Abs. 1 PatG in Verbindung
mit Art.2 Ziff.2 PatG und Art.13 Abs.1 PatV I das Patentgesuch am
24. Oktober 1974 zuriick.

B. Die Gesuchstellerin ficht diese Verfiigung mit Verwaltungsgerichts-
beschwerde an. Sie beantragt, das Amt anzuweisen, die Prifung des
Patentgesuches gemil Art.59 Abs.2 bis 4 PatG und Art. 13 Abs.2 und 3
PatV I, eventuell mit materieller Beriicksichtigung der Ausfithrungen der
Gesuchstellerin nach Art.59 Abs. 1 bis 4 PatG und Art.13 Abs.1 und 3
PatV 1, fortzusetzen.

Das Amt schlieBt auf Abweisung der Beschwerde.
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Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

1. Art.2 Ziff. 2 PatG schlieBt unter anderem «Erfindungen von Arzneimitteln » von
der Patentierung aus. Diese Regelung ist sozial-ethisch begriindct. Sie will die Ver-
teuerung unentbehrlicher Arzneien durch Monopole verhindern (BGE 99 Ib 252
Erw. 1, 91 I 220/21 Erw.2 und dort erwidhnte Gesetzesmaterialien).

Das Gesetz umschreibt den Begriff des Arzneimittels nicht. Auch die Rechtsprechung
hat ihn noch nicht abschlieBend festgelegt, weder in BGE 82 I 205, wo eine Zahnpasta
wegen der angegebenen « Schutzwirkung » des Fluorgehaltes als Arzneimittel betrachtet
wird, noch in dem von der Beschwerdefiihrerin angerufenen BGE 99 Ib 250, der ein
Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels wegen der Einbeziehung einer nicht-
chemischen Stufe als schutzunfihig erkldrt. Die Botschaft zum Gesetzesentwurf macht
klar, daB es um Stoffe und Gemische von solchen geht (BBl 1950 I 1004), und auch das
Schrifttum, das anhand der Gesetzesmaterialien, der Pharmacopea Helvetica und der
auslandischen, besonders der deutschen Literatur den Begriff des Arzneimittels zu um-
schreiben versucht, versteht darunter Substanzen und Substanzgemische (Brum/
Peprazzing, Das schweizerische Patentrecht I S.207{f., Anm.9 zu Art.2; TROLLER,
Immaterialgiiterrecht, 2. Auflage, I 244f.). Verdeutlicht wird, daB3 unter Arzneimitteln
selbstverstdndlich auch «die verschiedenen Arzneiformen, wie Pillen, Injektionslésun-
gen, Suppositorien usw. verstanden sind » (Botschaft a.a.O.; TroLLER, a.a.0. 245
Anm.220).

Der deutsche Bundespatentgerichtshof legte die alte, seit 1. Januar 1968 aufgehobene
Fassung des § 1 Abs.2 Ziff. 2 PatG, wonach Erfindungen von Arzneimitteln nicht paten-
tiert werden konnten, dahin aus, dieses Verbot gelte nur fir die stoflliche Zusammen-
setzung, nicht auch fiir die duBere Gestaltung des Arzneimittels und erfasse daher die
abstrakte Offenbarung einer neuen Pillen-, Tabletten- oder Zipfchenform nicht
(BPatGE 7 71L.).

2. Das Amt fur geistiges Eigentum mul3 die objektive Tragweite des Patentanspruches
erforschen und das Patentgesuch zuriickweisen, wenn es auf eine Umgchung des Art.2
PatG hinauslduft (BGE 97 I 568). Im vorliegenden Falle hat es das Gesuch zuriickge-
wiesen, weil das erfindungsgemiBe Depotdragee zu den von der Botschaft als nicht
patentierbar erachteten Formen der Arzneimittel gehére.

Wohl trifft zu, daf} das umschriebene Dragee als Ganzes arzneilichen Zwecken dient.
Das gentigt jedoch nicht, es als Ganzes schutzunfihig zu machen. Der Patentanspruch
hat nicht eine Substanz oder ein Substanzgemisch zum Gegenstand. Er enthilt den
Vorschlag, einen kugelférmigen oder aus mehreren Kugeln zusammengesetzten Wirk-
stoffkern mit einer unloslichen und unverdaulichen Hiille zu tiberziehen und diese mit
mindestens einer Aussparung zu versehen, die von aullen bis wenigstens an die duBlere
Begrenzung des Wirkstoffkerns heranrcicht. Der behauptete crfinderische Gedanke liegt
in der Verwendung einer Hiille zur exponentiell verlaufenden Freigabe einer formge-
bundenen, aber nach Zusammensetzung und Wirkung nicht bezeichneten Substanz.
Er betrifft also den Triger des (beliebigen) Arzneistoffes. Dafl gemal3 Patentanspruch
der Wirkstoff eine bestimmte Form aufzuweisen hat, die auch die Gestalt der Hiille be-
einflussen mag, ist mit Art.2 Ziff. 2 PatG nicht unvereinbar. Nicht patentierbar sind nur
die Wirkstoffe in deren verschiedenen Anwendungsformen (Pillen, Tabletten, Zapfchen
usw.), nicht auch Gegenstinde, die zu ihnen hinzutreten (Kapseln, Oblaten und dgl.)
(Brum/PEDRAZZINI, a.a.O. Art.2 Anm. 10 Ziff. 11). Das verlangte Patent beriihrt den
Begriffsinhalt und Zweck des Art.2 Ziff. 2 PatG daher nicht. Es 1iuft entgegen der An-
sicht des Amtes nicht auf eine Lockerung des Stoffschutzverbotes hinaus.
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Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Beschwerde wird gutgeheilen, die angefochtene Verfiilgung aufgehoben und das
Eidg. Amt fiir geistiges Eigentum angewiesen, das Patentgesuch 18593/71 weiter zu be-
handeln.

PatG 52 Art.2 Ziff. 2

Eine Erfindung, die sich auf die Verwendung eines chemischen Stoffes zu Heil-
zwecken bezieht, darf nicht paientiert werden, gleichviel wie der Stoff abgegeben
und verwendet werden soll.

Une invention qui consiste dans Uemplot d’un produit chimique d des fins curatives
n’est pas brevetable, quelle que soit la forme sous laquelle ce produit est vendu et
utilisé.

BGE 101 Ib 18ff., PMMBI 19751 33ff., Praxis 1975, 351 ff. und GRUR

Int. 1975, 3151, Urteil der I.Zivilabteilung vom 4.Februar 1975 1. 8.
Charles E.TFrosst & Co. gegen das Amt.

A. Die Charles E.Frosst & Co. reichte am 13. Mai 1974 beim Eidge-
nossischen Amt fiir geistiges Eigentum das Patentgesuch Nr. 6513/74 ein,
das sie als Teil des Gesuches Nr. 13293/72 bezeichnete und dessen einziger
Patentanspruch wie folgt lautet:

«Verwendung der optisch aktiven Plusform ... als therapeutisch wirksames Mittel
mit B-adrenergisch hemmenden Eigenschaften. »

In einem Begleitschreiben erlduterte die Gesuchstellerin den Anspruch
und duBerte sich einldBlich zur Praxis des Amtes, die nach ihrer Meinung
kaum mehr haltbar sei. Das Amt ging auf diese Kritik nicht ein. Es be-
gniigte sich in seiner Beanstandung vom 31. Mai 1974 mit dem Hinweis,
daB die Verwendung eines Arzneimittels gemaf3 Art.1 PatG von der
Patentierung ausgeschlossen sei; es rechne deshalb mit dem Riickzug des
Gesuches. Die Gesuchstellerin hielt daran in ihrer Antwort vom 15.Juli
1974 jedoch fest. Das Amt wies das Gesuch daraufhin durch Verfiigung
vom 23.August 1974 zurtick, wobei es die beanspruchte Erfindung auch
nach Art.2 Ziff.2 PatG fir unzulissig hielt.

B. Die Gesuchstellerin fithrt gegen diese Verfligung Verwaltungs-
gerichtsbeschwerde mit dem Begehren, sie aufzuheben und das Amt anzu-
weisen, ithr Patentgesuch weiter zu behandeln.

Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.
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Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

1. Der streitige Patentanspruch bezieht sich auf die Verwendung eines chemischen
Stoffes, den die Beschwerdefithrerin umschreibt und «als therapeutisch wirksames
Mittel mit S-adrenergisch hemmenden Eigenschaften » ausgibt. Das kann nur dahin
verstanden werden, dafl das Mittel einen bestimmten krankhaften Zustand des Men-
schen beheben oder lindern will, also einem Heilzweck dient. In welcher Form es abge-
geben und wie es verwendet werden soll, ist dem Anspruch nicht zu entnehmen.

Das Amt hilt einen solchen Patentanspruch nach der angefochtenen Verfiigung fiir
unzuldssig, weil das schweizerische Recht nicht nur die Patentierung von Arzneimitteln
(Art.2 Zifl.2 PatG), sondern auch die Patentierung von Heilverfahren verbiete und der
Anspruch der Gesuchstellerin gegen beide Verbote verstofle. Das Verbot, Heilverfahren
zu patentieren, gehe aus dem Gesetz zwar nicht ausdriicklich hervor: es sei aus sozial-
ethischen Griinden jedoch schon nach dem alten Patentgesetz anerkannt worden (BGE
72 1 369/70), und das neue habe daran nichts gedndert. Aus der Ergidnzungsbotschaft zur
Novelle von 1954 (BBl 1952 I 26) ergebe sich unmiBverstidndlich, dal die Verwendung
eines Stoffes «zu Heilzwecken » nicht patentierbar sei, da die Patentierung auf eine
Monopolisierung der Verwendung und damit auf einen Schutz des Arzneimittels hinaus-
liefe, was auch dem Sinn und Zweck von Art.2 Zifl.2 PatG widerspriche.

2. Die Gesuchstellerin war sich von Anfang an bewuBt, dafl das Amt die von ihr be-
antragte Patentierung nach seiner Praxis zu Art. 1 und 2 PatG verweigern konnte. Sie
beharrte aber auf ihrem Antrag und tut das auch noch in der Beschwerde, weil das
schweizerische Recht entgegen der Meinung des Amtes, die auf einer tiberholten Praxis
beruhe, die Patentierung von Verwendungsanspriichen nicht verbiete.

a) Die Beschwerdefiihrerin wirft dem Amt vor, es ersetze ihren Verwendungsanspruch
willkiirlich durch einen Verfahrensanspruch. Das sei schon deshalb unzulissig, weil der
Gesetzgeber die Heilverfahren in Art.52 PatG nicht erwdhnt habe. Zu beachten sei
ferner, da8 er die « Verwendung eines Erzeugnisses » als vierte Darstellungsart der Er-
findung einfiihrte und sich dabei, wie aus der Botschaft zur Novelle von 1954 hervorgehe,
gerade vom Bestreben leiten lief, den Inhalt der Patentanspriiche den tatsichlichen
Verhélinissen anzupassen (BBl 1950 I 1040). Auch deshalb dirfe das Amt ihren Ver-
wendungsanspruch nicht in einen Anspruch fiir ein Heilverfahren umdeuten, nur um an
seiner bisherigen Praxis festzuhalten. Die von ihm angerufene Rechtsprechung dndere
daran nichts. Sie ermichtige das Amt namentlich nicht, einen Patentanspruch so auszu-
legen, dafl er das Wesen der Erfindung nicht mehr wiedergebe. Dieses liege hier in der
Erkenntnis neuer Verwendung eines Stoffes. Der Patentanspruch decke sich mit den
tatsiichlichen Gegebenheiten, zumal die forschende Industrie sich zunehmend darauf
konzentriere, die immense Zahl bekannter chemischer Stoffe auf deren therapeutische
Wirksamkeit hin zu priifen, auf die man sich auch in der Schweiz wihrend Jahrzehnten
berufen habe, um die Patentfahigkeit von Analogieverfahren zu rechtfertigen.

b) Bei dieser formalistischen Betrachtungsweise iibersieht die Beschwerdefithrerin den
Kern der Streitfrage. Gewil ist in Art. 52 PatG weder von Heilverfahren noch von Ver-
wendung eines Stoffes zu Heilzwecken die Rede. Richtig ist zudem, dal3 nach dieser Be-
stimmung eine FErfindung als Verwendung eines Erzeugnisses definiert werden darf.
Das ist dem Amt indes nicht entgangen und auch nicht streitig. Es geht einzig um die
Frage, ob fir die im Anspruch der Beschwerdefithrerin als Verwendung dargestellte Er-
findung ein Patent erteilt werden darf, was aber nicht nur von Art.52 PatG abhingt.
Wie das Bundesgericht in dem vom Amt angerufenen Entscheid 97 I 568 ausgefiihrt hat,
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darf die Freiheit des Patentbewerbers in der Formulierung der Anspriiche und in der
Wahl des Schutzumfanges nicht dazu fithren, Verbote des Art.2 PatG zu umgehen;
diese im 6ffentlichen Interesse liegende Bestimmung erfordere, dafl das Amt die be-
anspruchte Erfindung auf ihre objektive Tragweite priift und die Patentierung unbe-
kiimmert um die Formulierung des Anspruches verweigert, wenn sie sich nach Art.2 als
unzuldssig erweist. Diese Priiffung dringt sich umsomehr auf, als eine Erfindung in ver-
schiedene Anspruchsformen gekleidet werden kann, jede Erfindung Verfahrenselemente
enthdlt und vom Ergebnis her als Erzeugniserfindung aufgefal3t werden kann. Dazu
kommt, dafl Begriffe wie Erzeugnis und Verfahren nur die Bedeutung von Ordnungs-
kategorien haben kénnen, aber einander nicht ausschlief3cn und sich auf dieAnspruchs-
form, nicht auf den sachlichen Inhalt der Erfindung bezichen (BLum/PEDpRAZZINI,
Patentrecht III S.226 und 228).

Der Ausdruck Heilverfahren wird im Gesetz nicht verwendet, ist in Lehre und Recht-
sprechung jedoch gebriuchlich. Nach dem Schrifttum sind darunter alle Verfahren und
MaBnahmen zu verstehen, welche die Behandlung pathologischer Zustinde des mensch-
lichen Korpers zum Zwecke haben, insbesondere zur Heilung, Kriftigung oder Vor-
beugung gegen gesundheitliche Stérungen dienen (Brum/Peprazzini, Patentrecht I
S.85, LINDENMAIER, Patentgesetz, 6. Aufl. Anm.11 S.15 und 82 5.99 zu § 1). Solche
Verfahren sind nach schweizerischer und ésterreichischer Rechtsauffassung vor allem
aus sozialethischen Griinden nicht als Erfindungen schiitzbar; sie sollen maoglichst frei,
ohne dafl Monopole entgegenstehen, verwendbar sein (BGE 72 I 369/70; Brum/
PeDrRAZZINI a.a2.0. I S.85 Anm. 11; TROLLER, Immaterialgiiterrecht, 2. Aufl. I S.172/3
und 243/4; FrieserL/Puritzer, Osterreichisches Patentrecht, 2. Aufl. S.36; Entscheid
des Osterrcichischen Patentamtes vom 29.Mai 1973 in GRUR Int. 1974 S.1801T.).
Nach deutscher Rechtsauffassung sind sie, wenn auch aus andern Uberlegungen, eben-
falls von der Patentierung ausgeschlossen. Die Verwendung cines Stoffes zu therapeuti-
schen Zwecken darf, weil sie Heilbehandlung ist und der Verwendungsschutz zudem auf
den Schutz eines Heilverfahrens hinausliefe, nicht als Erfindung geschiitzt werden. Dabei
ist gleichgiiltig, ob der StofT als Arzncimititel vorbekannt war und die Erfindung lediglich
eine neue therapeutische Verwendung aufzeigt oder ob der Stoff bisher therapeutisch
fiir bedeutungslos gchalten wurde (REmMeR, Patentgesetz, 3. Aufl. Anm.89 lit.f 5.120
und Anm.91 Ziff.6 S.131/2 zu § 1 ; KLauer-MOHRING, Patentrechtskommentar, 3. Aufl.
I Anm.79 8.103/4 zu § 1; Urteil des Bundespatentgerichtes vom 26. September 1967 in
GRUR 1968 S.14211.).

Daraus erhellt, dafl unter dem Ausdruck Heilverfahren nicht eine Anspruchsform
gemil Art. 52 PatG, sondern der auf Heilbehandlung gerichtete Zweck der Erfindung
zu verstehen ist. Um dieses Zweckes willen wurde die Méglichkeit, Heilverfahren von
der Patentierung auszuschlieBen, bereits in BGE 72 1 369 anerkannt. Es besteht kcin
Grund, den Verwendungsanspruch der Beschwerdcfihrerin anders zu behandecln, zu-
mal die von ihr befiirwortete Unterscheidung zwischen Verfahren und Verwendung der
inneren Rechtfertigung entbchrt und selbst dann, wenn man sie formell machen wiirde,
zum gleichen Ergebnis fithren mii8te. Im einen wie im andern Fall bezweckt die Erfin-
dung ihrem sachlichen Inhalte nach eine Heilbehandlung. Was gegen die Patentierung
eines Heilverfahrens spricht, mufl daher auch fiir einen Verwendungsanspruch gelten,
mag der Anspruch klar machen, wie ein bestimmter chemischer Stoff therapeutisch ver-
wendbar ist, oder blofl besagen, daf er solchen Zwecken dient.

¢) Dazu kommt, daf3 der Anspruch der Beschwerdefiihrerin dem Sinn und Zweck des
Art.2 Ziff.2 PatG zuwiderlduft. Wollte man die beanspruchtc Erfindung schiitzen, so
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Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

PatG Art. 7 Abs.1lit.a

Die blofe Tatsache, daff ein Konkurrent des Patentbewerbers bei einem Dritten
kurz vor dem Datum der Patentanmeldung ein der Definition des Patentanspruchs
entsprechendes Erzeugnis in Auftrag gegeben hatte, stellt noch keine Offenkundig-
keit im Sinne des Art.7 Abs.1 Bst.a PaiG dar.

Le fait que, peu de temps avant le dépit d’une demande de brevet, un concurrent du
déposant ait requis d’un tiers la livraison d’un produit tombani sous la définition
donnée par la revendication de cette demande de brevet, ne constitue pas a lui seul une
divulgation au sens de ’ars. 7 al. ler lit.a LBI.

PMMBI 19751 69, Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerdeabtei-
lung vom 18.Juni 1975 1.S. U. gegen N.

A. Le 27 février 1970 est publiée la demande de brevet déposée par N.
le 17 mai 1967 et qui a pour objet un laminoir pour la fabrication de
ressorts d’horlogerie a épaisseur variable. Le 22 mai 1970, la maison U.
forme oppositon a la délivrance du brevet. Elle invoque en particulier le
fait qu’elle aurait été, avant la date du dépét de la demande de brevet, en
possession de la technologie revendiquée et qu’elle en aurait donné con-
naissance, sans exiger que ses instructions solent tenues pour confiden-
tielles, a la maison E., & Genéve, en vue de la transformation d’une
machine-outil existante en un laminoir permettant de varier I'épaisseur
des lacets traités au moyen d’un excentrique commandé par un levier
actionné par un mécanisme a came. Cette construction correspondrait a
la définition du mécanisme formulée dans la revendication de la demande
de brevet et, sa communication a la maison E. ayant constitué une
divulgation en Suisse au sens de I'art.7 al. 1 lit.a LBI, P'invention reven-
diquée ne serait plus nouvelle ni, en conséqucnce, brevetable selon la loi.

B. La Section des brevets ayant rejeté 1'opposition et ordonné la
délivrance du brevet, U. a formé recours contre cette décision.

Extrait des considérants:

2. ... il faut voir si les informations qui furent communiquées par la recourante a la
maison E. avant la date du dépét constituent une divulgation au sens de 1’art. 7 LBI et,
pour cette raison, appartiennent a ’état de la technique. Le fardeau de la preuve in-
combe 2 la recourante qui allegue la divulgation publique et en déduit sa conclusion
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(art.8 CC). Il faut que la preuve soit conclusive et ne laisse subsister aucun doute quant
a la nature publicitaire des transactions passées entre la recourante et la maison E. dans
les semaines précédant le dépdt de la demande de brevet.

La recourante prétend avoir soumis a E. avant la commande du laminoir, qui daterait
du 26 avril 1967, des dessins représentant une machine correspondant a celle revendi-
quée par P’intimée. L’un de ces dessins porte la date du 25 février 1967, tandis qu’aucune
date n’est indiquée sur 1’autre, ce qui en annihile pratiquement la force probatoire.
Quoi qu’il en soit de ces dates, la remise de ces dessins ne saurait suflir 4 constituer une
divulgation publique: les connaissances qu’en auraient obtenues les employés et ouvriers
de la maison E. n’entrent pas en ligne de compte, puisque ces personnes sont tenues, en
principe, de garder le secret des constructions dont elles sont instruites & l’occasion de
leur travail professionnel (ATF 60 II 472). Les allégations de la recourante niant la
consigne de discrétion ne sont pas de nature non plus & prouver la divulgation; car la
possibilité théorique que des tiers auraient du prendre connaissance de I’invention ne
constitue pas une divulgation au sens de la loi.

Il faut au contraire une certaine vraisemblance selon laquelle des hommes du métier
indépendants des maisons contractantes en auraient acquis connaissance (ATF 58 II
286, 60 II 473, 68 II 396). Or, rien, dans le cas présent, ne permet d’affirmer ni méme
de supposer que les informations transmises a E. auraient dépassé le cercle des personnes
immédiatement engagées 4 I’exécution de la commande, de sorte qu’un nombre indéter-
miné d’experts eussent eu la possibilité d’y avoir acces. Il faut donc admettre que la
recourante n’a pas apporté la preuve que le laminoir dont elle a passé commande aurait
acquis, avant la date du dép6t de la demande de brevet, une publicité équivalant 4 la
divulgation des éléments constitutifs de I’invention revendiquée par I'intimée.

PatG Art. 17, PVUe Art. 4

Aus der Hinterlegung eines deutschen Geschmacksmusters kann kein Prioritdsrecht
zugunsten einer schweizerischen Patentanmeldung hergeleitet werden.

Le dépdt d’un modéle ornemental allemand ( « Geschmacksmuster » ) ne donne pas
naissance & un droit de priorité pouvant étre revendiqué pour une demande de brevet
suisse.

PMMBI 1975 I 54ff., Praxis 1975, 4114F. und JT 1975 I 5191f., Urteil
der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 22. April
1975 i.8. Chemiewerkstoff-Technik gegen das Amt.

A. Die Chemiewerkstoff-T'echnik GmbH ersuchte am 22. Juli 1974 das
Eidg. Amt fiir geistiges Eigentum, ihr ein Patent fiir einen Schleppliftbiigel
zu erteilen. Sie begriindete das Gesuch sinngemall damit, sie habe am
28.Januar 1974 in der Bundesrepublik Deutschland ein Geschmacks-
muster hinterlegt, das sich auf den gleichen Bugel beziehe, weshalb sie ab
diesem Datum in der Schweiz ein Prioritdtsrecht beanspruchen diirfe.
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Das Amt antwortete ihr, dafl ihr die Hinterlegung eines Geschmacks-
musters in Deutschland nicht Anspruch auf Vormerkung eines Prioritits-
rechtes fir ein schweizerisches Erfindungspatent gebe. Da die Gesuch-
stellerin auf ihrem Standpunkt beharrte, wies das Amt ihr Begchren um
Vormerkung eines Prioritatsrechtes durch Verfiigung vom 29. November
1974 ab.

B. Die Gesuchstellerin fithrt gegen diese Verfiigung Verwaltungs-
gerichtsbeschwerde mit dem Antrag, das Amt anzuweisen, die von ihr
beanspruchte Prioritdt im Register einzutragen. Das Amt beantragt, die
Beschwerde abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

1. Nach Art.17 Abs. 1 PatG genieBen die Angehérigen von Landern des Internatio-
nalen Verbandes zum Schutze des gewerblichen Eigentums, welche ihre Erfindungen in
einem andern Verbandsland regelrecht zum Schutz durch Erfindungspatent oder Ge-
brauchsmuster hinterlegt haben, in der Schweiz wiihrend zwdlf Monaten seit der ersten
Anmeldung ein Prioritdtsrecht, wenn sic die gleichen Erfindungen hier zur Patentierung
anmelden.

GemaiB Art.4 1it. A PVUe sodann hat derjenige, der in einem der Verbandslander die
Anmeldung fiir ein Gebrauchsmuster, ein gewerbliches Muster oder Modcll, eine Fa-
brik- oder Handelsmarke vorschriftsgemal3 hinterlegt hat, fiir die Hinterlegung in den
andern Lindern wihrend bestimmter Fristen ein Prioritdtsrecht (Abs. 1). Als prioritéts-
begriindend wird jede Hinterlegung ancrkannt, der nach den innerstaatlichen Rechts-
vorschriften jedes Verbandslandes oder nach den zwischen Verbandslandern abge-
schlossenen zwei- oder mehrseitigen Vertragen die Bedeutung einer vorschriftsgemaBen
Hinterlegung zukommt (Abs.2). Unter vorschriftsgemiler nationaler Hinterlegung ist
jede Hinterlegung zu verstehen, die zur Festlegung des Zeitpunktes, an dem sie ange-
mcldet worden ist, ausreicht (Abs.3). Diese Vorschriften gelten fir die Bundesrepublik
Deutschland und die Schweiz, da beide Lander die hier mafligebende Fassung der PVUe
von Stockholm (1967) ratifiziert haben (AS 1973 S5.1711/12).

Die Beschwerdefiihrerin vertritt gestiitzt auf Art.4 PVUe und Art. 17 PatG die Auf-
fassung, sie konne aus der Hintcrlegung des Geschmacksmusters in Deutschland ein
Prioritiatsrecht fiir eine schweizerische Patentanmecldung ableiten, was vom Amt da-
gegen verneint wird.

2. Die PV Ue geht tiber das schweizerische PatG hinaus. Sie stellt Regeln zum Schutze
des gewerblichen Eigentums im weitesten Sinne auf (vgl. Art.1 Abs.2 und 3), wihrend
das PatG nur den Erfindungsschutz ordnet. Dal Art.4 PVUe in seinen allgemeinen Vor-
schriften tiber das Prioritatsrecht (lit. A) auch Gegenstande des gewerblichen Eigenturms
nennt, von denen in Art. 17 PatG nicht die Rede ist, ergibt daher noch nichts fiir die hier
streitige Frage. Das steht der Gewidhrung eines Priorititsrechtes nicht entgegen, schlieBt
die Verweigerung eines solchen aber auch nicht aus. Entscheidend fiir die Streitfrage ist
vielmehr, was zum Sinn und Zweck des Prioritatsrechtes in den weiteren Bestimmungen
des Art.4 PVUe, namentlich unter lit. C; E und I ausgefithrt wird.

a) Dabei ist schon nach allgemeciner Betrachtungsweise unverkennbar, daf3 nicht jede
Erstanmeldung in einem Verbandsland, die sich auf einen Schutzgegenstand gemilB



— 289 —

PVUe bezicht, eine auch fir die tibrigen Gegenstdnde des gewerblichen Eigentums
wirksame Prioritdt zu begriinden vermag. Dies erhellt vor allem aus dem Erfordernis,
daB das Schutzrecht den gleichen Gegenstand betreffen muf (lit. C Abs.4). Art. 17 PatG
stimmt damit tiberein, da er das Prioritdtsrecht von der « Anmeldung der gleichen Er-
findungen » abhingig macht. Die beschrankte Bedeutung der Erstanmeldung fiir den
Erwerb eines Prioritdtsrechtes in einem andern Verbandsland ergibt sich ferner daraus,
daB Art.4 PVUe fiir Muster und Modelle, Gebrauchsmuster, Patente und Erfinder-
scheine (lit. E und I) sowie fiir Fille, in denen mehrere oder von cinander abweichende
oder blo3 Teile von Patentanmeldungen vorliegen (lit. F, G und H), besondere Vor-
schriften enthilt.

Diese Unterschiede werden von Bodenhausen (Pariser Verbandsiibereinkunft zum
Schutz des gewerblichen Eigentums) bereits in den Erlduterungen zu Art. 4 lit. A Abs. 1
hervorgehoben. Er fihrt dort insbesondere aus, daB die spitere Hinterlegung denselben
Gegenstand betreffen muf3 wie die erste. Das trifft zu, wenn die Hinterlegung sich bei
Patenten, Gebrauchsmustern und Erfindcrscheinen auf dieselbe Erfindung oder
Neuerung, im Falle eines Musters oder Modells auf das gleiche Muster und im Falle
einer Fabrik- oder Handelsmarke auf das gleiche Zeichen fiir dieselben Waren bezicht.
Unter Hinweis auf lit. E und I figt er freilich bei, bei einigen Schutzgegenstinden
kénnten Priorititsrechte untereinander begriindet, diese in bestimmten Fillen, wenn
Identitiat des Gegenstandes gegeben und ein Antrag vorliegt, also auch in einer anderen
Schutzart beansprucht werden (Anm.e und i zu Art.4 lit. A A s.1). Entgegen der An-
nahme der Beschwerdefihrerin schlief3t er damit Uibergreifende Priorititen in weiteren
Fillen selber aus. Andernfalls ware insbesondere nicht zu verstehen, da3 Art.4 lit. C fir
Erfindungspatente und Gebrauchsmuster Prioritatsfristen von zwolf Monaten, fiir ge-
werbliche Muster und Modelle sowie fiir Fabrik- oder Handelsmarken dagegen blof3
solche von sechs Monaten vorsieht.

b) Gegen die Auffassung der Beschwerdefiihrerin spricht ferner der Wortlaut von
Art. 4 lit. E PVUe. Nach Abs. 1 dieser Bestimmung ist die fiir gewerbliche Muster oder
Modelle bestimmte Prioritétsfrist maBgebend, wenn in einem Verbandsland ein solches
Muster oder Modell unter Berufung auf die Anmeldung eines Gebrauchsmusters in
einem andern Land hinterlegt wird. Gemif Abs.2 sodann darf ein Gebrauchsmuster in
einem Land unter Inanspruchnahme eines Priorititsrechtes, das durch die Hinterlegung
einer Patentanmeldung in einem andern begriindet worden ist, hinterlegt werden und
umgekehrt.

Abs. 1 unterscheidet somit zwischen gewerblichen Mustern und Modellen einerseits
und Gebrauchsmustern anderseits. Bei den erstcren geht es um den Schutz ihrer dstheti-
schen Form, bei den letzteren, die auch kleine Erfindungen genannt und in einigen
Liandern als solche zugelassen werden, dagegen um den Schutz einer technischen Idee.
Gewerbliche Muster und Modelle sind nur als Geschmacksmuster schiitzbar und zwar
nicht blof3 nach schweizerischem Recht (BGE 69 11 427 Erw. 11, 95 IT 473 mit Zitaten),
sondern auch nach jenem auslindischer Staaten, die den Muster- und Modellschutz
anerkennen (TrovrpLERr, Kurzlehrbuch des Immaterialgiiterrechts, S.83/84). Falls die
Prioritit fiir ein gewerbliches Muster oder Modell beansprucht, aber aus der Hinter-
legung eines Gebrauchsmusters abgeleitet wird, bestimmt nun lit. E Abs. 1, dafB3 die Frist
von sechs Monaten maf3gebend ist; darin liegt eine Einschrinkung, da die Prioritétsfrist
fiir Gebrauchsmuster zwolf Monate betragt (lit. C Abs. 1). Die Bestimmung sagt dagegen
nicht, dic Regelung gelte auch fiir den umgekehrten Fall. Davon ist blof3 in Abs.2 die
Rede, wonach bei Erfindungspatenten und Gebrauchsmustern Prioritaten untercinander
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begriindet werden diirfen. Fiir diese Gegenstinde sieht lit. G Abs. 1 denn auch eine ein-
heitliche Prioritétsfrist vor.

Wollte man Abs. 1 entgegen seinem Wortlaut auf den umgekehrten Fall ausdehnen,
so wiirde die Bestimmung analog auf das gewerbliche Muster und Modell oder, wie die
Beschwerdefiithrerin sich ausdriickt, auf das Geschmacksmuster angewendet. Eine
analoge Anwendung lige auch vor, wenn man mit der Beschwerdefiihrerin ein Ge-
schmacksmuster fiir die Begriindung eines Prioritatsrechtes gemal Abs. 2 gentigen liefle,
da die gewerblichen Muster und Modelle dort nicht erwdhnt werden. Eine solche Aus-
legung widerspriche schon der Entstehung der PVUe, deren Bestimmungen an den
Revisionskonferenzen nur schrittweise erkAmpft worden sind. Sie vertriige sich insbe-
sondere nicht mit der in Art.4 lit. I enthaltenen Bestimmung, die erst 1967 an der Stock-
holmer Konferenz in die Ubereinkunft aufgenommen worden ist. Danach vermag die
Anmeldung eines Erfinderscheines nur dann wie die Patentanmeldung ein Prioritits-
recht zu begriinden, wenn der Inhaber im Lande der Erstanmeldung nach seiner Wahl
entweder ein Patent oder einen Erfinderschein verlangen durfte (vgl. BODENHAUSEN,
a.2.0., Aum.a, c und e zu Art. 4 lit. I). Diese Einschriankung wire ebenfalls nicht zu ver-
stehen, wenn die Anmeldung eines Geschmacksmusters fiir die Begrindung eines
Prioritdtsanspruches zum Schutze einer Erfindung ausrcichen wiirde. Sie zeigt im
Gegenteil, dafB3 der gleiche Schutz schon in einem andern Land verlangt worden sein
mubB.

¢) Eine analoge Anwendung der fiir Erfindungen vorgesehenen Regelung auf Ge-
schmacksmuster wire auch sachlich nicht gerechtfertigt. Die Patentanmeldung muf} die
Erfindung als technische Lehre in einer Beschreibung so offenbaren, dafl der Fachmann
sie ausfithren kann (Art. 50 PatG). Gleich verhilt es sich nach § 26 Abs. 1 des deutschen
Patentgesetzes. Art.4 lit. H PVUe stimmt damit in dem Sinne iiberein, dafl «die Ge-
samtheit der Anmeldungsunterlagen » die Merkmale der Erfindung deutlich offenbaren
mufB. Das Geschmacksmuster schlieBt eine Erfindung jedoch aus, da damit blo§ eine
asthetische Formgebung geschiitzt werden kann. Seine Unterlagen taugen daher selbst
bei offener Hinterlegung nicht, die Merkmale einer Erfindung darzutun. Das Amt hilt
der Beschwerdefithrerin denn auch entgegen, daf3 die von ihr eingereichten Belege iiber
wesentliche Merkmale der beanspruchten Erfindung keine Auskunft geben.

Eine Gleichstellung von Geschmacksmuster und Gebrauchsmuster liefe zudem darauf
hinaus, einem Auslinder auf dem Umwege iiber die PVUe Vorteile einzurdumen, die
cinem Inlinder nicht zustinden, da der Gebrauchsmusterschutz in der Schweiz nicht
gesetzlich ausgestaltet ist. Das widerspriche dem Sinn und Zweck der Ubereinkunft,
welche die Verbandsliander in Art.2 blof3 verpflichtet, Angehérige anderer Verbands-
lander gleich zu behandeln wie die eigenen Staatsangehérigen.

3. Aus diesen Griinden durfte das Amt das Begehren der Beschwerdefithrerin um Vor-
merkung eines Priorititsrechtes abweisen, ohne Art.4 PVUe oder Art.17 PatG zu ver-
letzen.

PatG Art. 47
Bedeutung der Lischungsanzeige.
Importance de I’ avis de radiation.

PMMBI 19751 79, Auszug aus der Verfiigung des Amtes vom 15. August
1975.
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PatG Art. 47

Die Fiihrung einer zentralen Fristenkontrolle ist in Patentanwaltshiiros allgemein
@blich und gehirt daher zu den Sorg faltspflichten eines Patentanwaltes.

Vergleich zwischen derjenigen Sorgfalt, die das Amit von Dritten erwartet, und der-
jenigen, die es selbst einzuhalten vermag.

1l est dun usage général dans les bureaux d’agenis de brevets de tenir & jour un
contrle central des délais et cette tdche fait donc partie du devoir de diligence d’un
agent de brevels.

Comparaison entre le devoir de diligence que le Bureau attend des tiers et celut auquel
il lut incombe de se conformer lui-méme.

PMMBI 1975 I 591, Urteil der I.Zivilabteilung des Schweizerischen
Bundesgerichtes vom 20. Mai 1975.

A. Die Gesuchstellerin unterbreitete am 7. Marz 1974 durch ihre
schweizerischen Vertreter dem Eidgendssischen Amt fiir geistiges Eigen-
tum ein Patentgesuch und beanspruchte dafiir die Prioritit einer Patent-
anmeldung vom 10. Mirz 1973 in der Bundesrepublik Deutschland, ohne
vorderhand einen Prioritdtsausweis beizulegen.

Am 26. Marz 1974 erhielten die schweizerischen Vertreter der Patent-
bewerberin eine « Mitteilung der Priifungsstelle gemal3 Art. 13 Abs. 1 der
Verordnung 2 zum Patentgesetz ». Durch einen darauf angebrachten
Stempelaufdruck wurde die sechsmonatige Frist nach Art.8 Abs.4 PatV 2
zur Einreichung der Priorititsausweise in Gang gesetzt. Sie lief am
26.September 1974 ungeniitzt ab, nachdem das Amt am 1. Juli 1974 das
Patentgesuch der amtlichen Vorpriifung unterstellt hatte. Daraufhin er-
klarte das Amt durch Verfligung vom 2.Oktober 1974 den erhobenen
Prioritdtsanspruch fiir verwirkt.

B. Am 25.Oktober 1974 ersuchte die Patenterwerberin das Amt auf
Grund von Art.47 PatG, die versiumte Frist wiederherzustellen, die Ver-
fligung vom 2. Oktober 1974 aufzuheben und den Priorititsanspruch zu-
zulassen. Sie fithrte zur Begriindung des Begehrens im wesentlichen aus,
im Biiro ihrer Vertreter sei gemil interner Weisung die Sachbearbeiterin
dipl. Ing. chem. A. M. fiir die rechtzeitige Einreichung des Priorititsaus-
weises verantwortlich gewesen. Sie habe die Frist ordnungsgema8 in ihrer
Agenda notiert, sei aber vom 24. bis 29. September 1974 krankheitshalber
arbeitsunfihig gewesen. Am 24. September sei Fraulein M. wohl an ihrem
Arbeitsplatz erschienen, habe diesen jedoch mittags verlassen miissen.
Da sie unter Zeitdruck gestanden sei, habe sie neben anderen Papieren
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das Dossier des hingigen Patentgesuches sowie die Agenda mit sich nach
Hause genommen, um die offene erste Beanstandung zu erledigen und
mit der entsprechenden Stellungnahme am 25. oder 26. September den in
den Akten befindlichen Priorititsausweis dem Amt einzusenden. Wegen
einer unvorhersehbaren Verschlimmerung der Krankheit sei sie bis
29.September 1974 nicht in der Lage gewesen, irgendeine Arbeit zu ver-
richten oder sich «um die in der Agenda eingetragencn Fristen zu
kiimmern ».
Das Amt lehnte am 11. Mérz 1975 das Wiedereinsetzungsgesuch ab.

C. Die Gesuchstellerin beantragt mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde,
die Zwischenverfiigung des Amtes aufzuheben und die Frist zur Einrei-
chung des Prioritdtsausweises wiederherzustellen. Das Amt begehrt Ab-
weisung der Beschwerde.

Das Bundesgericht zieht in Erwdigung:

1. Nach Art.47 Abs. 1 PatG ist einem sdumigen Patentbewerber die Wiedereinsetzung
in den fritheren Stand zu gewidhren, wenn er glaubhaft macht, daf3 er ohne sein Ver-
schulden an der Einhaltung einer durch Gesetz oder Verordnung vorgeschriebenen oder
vom Amt gesetzten Frist verhindert war. Das Verschulden ist dann zu verneinen, wenn
er jene Sorgfalt beachtet hat, die bei gleicher Sachlage von einem sorgsamen Geschifts-
mann angewendet worden wire (BGE 85 I 69/70). Dabei hat er nach der Rechtspre-
chung das Verschulden sciner Hilfspersonen, d. h. insbesondere auch jenes seiner bevoll-
maichtigten Vertreter und ihrer Angestellten zu verantworten (BGE 87 1 221, 90 1 53
Erw.1 und 192 Erw. 4, 94 T 249 Erw.2).

2. Die Beschwerdefihrerin ficht diese Rechtsprechung nicht an. Sie riigt aber unter
Hinweis auf BGE 85 1 70, das Amt habe unterlassen, alle Umstidnde des konkreten Falles
zu wiirdigen. Das Bundesgericht sagte im genannten Entscheid, dal3 bei der Beurteilung
eines Wiedereinsetzungsgesuches die Umstdnde des Falles gebithrend zu wiirdigen seien.
Es fugte aber bei, daf3 die Beurteilung nach objektiven Gesichtspunkten zu erfolgen
habe, was die Beschwerdefithrerin denn auch nicht bestreitet.

Nach den von ihr anerkannten Ausfithrungen des Amtes ist die Fihrung einer
zentralen Fristenkontrolle in Patentanwaltsbiiros allgemein iiblich. Eine solche Ubung
hatihre guten Griinde. Sie stellt eine zusitzliche Sicherheitsmafinahme dar, gehort daher
objektiv zu den Sorgfaltspflichten eines Patentanwaltes.

Die Beschwerdefihrerin behauptet, daf3 auch im Biiro ihrer Vertreter zentral drei
Kontrollen gefiihrt werden, ndmlich je eine fiir die Neuanmeldungen, die Jahresgebiih-
ren sowie die Beanstandungen und uibrigen Fristen; daf3 indessen die durch «die Mit-
teilung der Prifungsstelle » in Gang gesetzten Fristen nicht unter die zuletzt genannte
Kontrolle fallen, sondern von Sachbearbeitern iiberwacht werden. Mag diese Regelung
an sich gerechtfertigt sein, so schlieBt sie jedenfalls die Notwendigkeit nicht aus, daB3 alle
in Betracht fallenden Fristen von einer zentralen Kontrolle erfafit werden. Eine solche
Kontrolle hat eine zusitzliche Sicherungsfunktion. Soweit es um diese geht, ist weder
dargetan noch ersichtlich, weshalb davon ausgerechnet die ab « Mitteilung der Prifungs-
stelle » laufenden Fristen ausgenommen sind. Darin liegt der entscheidende Fehler. Er
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ist um so weniger zu verstehen, als die fiir den Nachweis der Prioritit gesetzten Fristen
von besonderer Bedeutung sind. Auch wurde er nicht dadurch behoben, daf3 die Ver-
treter der Beschwerdefiithrerin die Uberwachung der in Rede stehenden Fristen akade-
misch gebildeten Sachbearbeitern ibertragen; dafl diese Angestellten, unter ihnen
namentlich Fraulein M., in jeder Hinsicht zuverldssig sind und dal} die fragliche Frist
ordnungsgemil eingetragen war. Wie die Beschwerdefiihrerin selber einrdumt, war es
ein Fehler, dafl Friaulein M. die Agenda nach Hause nahm, als sie den Arbeitsplatz
krankheitshalber verlassen mufite. Dieser Fehler konnte entgegen der Ansicht der Be-
schwerdefiihrerin in der Folge nicht schlechthin, sondern bloB3 deshalb nicht mehr be-
hoben werden, weil fiir die zu beachtende Frist keine — von der Agenda der Sachbearbei-
terin unabhingige — zentrale Kontrolle bestand. Da erfahrungsgemif3 den besten Mit-
arbeitern nicht blof3 in einem Patentanwaltsbiiro iiberall ein Fehler oder ein Verschen
unterlaufen kann, ist dafiir zu sorgen, daB solche Mingel durch eine entsprechende
Kontrolle aufgedeckt und ihre nachteiligen Folgen rechtzeitig vermieden werden kénnen.
Den Vertretern der Beschwerdefithrerin war es weder unmdoglich noch unzumutbar,
auch die «auf Mittetlung der Priifungsstelle » beruhenden Fristen einer zentralen Uber-
wachung zu unterstellen (vgl. BGE 90 I 55). Es kommt daher nicht darauf an, ob Friau-
lein M. krankheitshalber nicht mehr in der Lage war, sich «um die in der Agenda ein-
getragenen Fristen zu kitmmern ».

3. Die Beschwerdefithrerin wendet ferner ein, das Amt orientiere seine Praxis an Maf3-
staben, die es selber nicht einzuhalten vermége, was auf eine Rechtsverweigerung
hinauslaufe.

Dieser Vergleich verbietet sich schon wegen der nach Stellung und Aufgabe bestehen-
den Verschiedenheiten zwischen dem Amt einerseits und einem Patentanwaltsbiiro
anderseits. Das Bundesgericht hat im Urteil vom 26.Juni 1974 i.S. The Wellcome
Foundation Limited gegen Eidgenossisches Amt fiir geistiges Eigentum (veréffentlicht
im PMMBI 1973 I 65) entschieden, dafl das Amt und das Bundesgericht als Verwal-
tungsgericht jeweilen nur iiber die Voraussetzungen der Wiedereinsetzung von Patent-
bewerbern oder Patentinhabern zu entscheiden, nicht aber ein Urteil dariiber abzu-
geben haben, ob Verschen des Amtes, die mit der Sdumnis dieser Personen nichts zu tun
haben, entschuldbar seien oder nicht. Zudem hat es schon frither darauf hingewiesen,
daB der Patentanwalt — im Gegensatz zum Amt — die Mdglichkcit habe, sich durch Ab-
lehnung von Auftragen zu entlasten (BGE 87 I 222) oder die Haftung fiir seine Hilfs-
personen gemifl Art. 101 Abs.2 OR zu beschrianken (BGE 90 T 193 Erw. 4).

Demnach erkennt das Bundesgericht im Verfahren gemdf Art. 109 OG:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.
2. ..

PatG Art. 47

Der als fiir die Fristversdumung kausal behauptete Vorfall ist insoweit darzutun,
dafs sich fiir die entscheidende Behdrde rechifertigt, die Miglichkeit als unwahr-
scheinlich ausscheiden zu lassen, die Dinge kinnten sich anders zugetragen haben.
Vorrang einer amtlichen Bescheinigung vor einer durch nichts belegien Parteibe-
hauptung.



— 294 —

L’ événement dont on prétend qu’1l constitue de fagon causale I’ omission de respecter
un délai doit étre démontré, st Iautorité qui prend la décision considére comme
Justifié d’exclure comme invraisemblable I’ hypothése que les circonstances aient pu se
dérouler auirement.

Primauté d’une attestation officielle sur un allégué d’une partie qui ne s’appuie sur
rien.

PMMBI 1975 I 67f,, Verfiigung des Amtes vom 25.Juni 1974.

PatG Art. 47

Nennt der Patentbewerber bzw. sein Verireter den spétesten Termin, bis zu dem die
Uberweisung eines Betrages an das Amt unbedingt erfolgt sein muf, in seinem Auf-
tragsschreiben an die Bank nicht ausdriicklich, so muf er diesen Aufirag so rechi-
zeitig erteilen, dafl er nach Ablayf der Zeit, innerhalb der thm die Ausfiihrung des
Auftrags iiblicherweise bestdtigt wird, noch eingreifen kann.

St le titulaire de la demande de brevet ou son représentant ne désigne pas expressé-
ment dans sa lettre donnant ses instructions & sa banque le délai ultime pendant
lequel une somme doit éire absolument transférée au Bureau, il doit donner ces ins-
tructions syffisamment d temps pour qu’tl puisse encure intervenir une fois que sest
écoulé le moment ot 1l est d’usage qu’on lut confirme I’ exécution du mandat.

PMMBI 1975 I 60f.,, Zwischenverfugung des Amtes vom 1. Mai 1975.

PatG Art. 59 Abs. 4 und 5, PatV Art. 6 und 30

Irrtiimlich erkldrter Riickzug des Patentgesuchs.

— Sind die zivilrechtlichen Bestimmungen iiber die Willensméngel (Art. 23ff. OR)
auf das Patenterteilungsverfahren anwendbar ?

— Griinde, die dagegen sprechen, daf} der Patentbewerber seinen irrtiimlich erkldrien
Riickzug unter Berufung auf Irrtum anfechten und die Wiederherstellung des
wrrtiimlich zuriickgezogenen Patentgesuchs verlangen kann.

Demande de brevet retirée par erreur.

— Les disposttions de drott civil sur les vices de la volonté (art.23ss. CO ) sont-elles
applicables a la procédure de délivrance de brevets?

— Moufs s’opposant a ce que le titulaire de la demande puisse attaguer son propre
retrait effectué par erreur en invoquant son erreur et exiger le rétablissement de la
demande de brevet déclarée retirée par erreur.

PMMBI 1975 I 611f.,, Verfligung des Amtes vom 7. Mai 1975.



— 295 —

A. Die Antragstellerin lieB am 29. August 1973 beim Eidg. Amt fir
geistiges Eigentum ein Patentgesuch einreichen und dafiir die Prioritit
einer deutschen Patentanmeldung vom 2.September 1972 in Anspruch
nehmen. Am 11.Januar 1974 erteilte sie ihren Schweizer Vertretern die
Weisung, das Patentgesuch zurtickzuzichen, was diese durch Einreichung
ciner entsprechenden Erklirung beim Eidg. Amt fur geistiges Eigentum
am 15.Januar 1974 auch taten. Das Amt bestitigte ihnen am 31. Januar
den Vollzug des Riickzugs und infolgedessen sandte es ihnen die in Art. 30
PatV vorgeschricbenen Akten und Gebiihren zurtick.

B. Mit Eingabe vom 4. Juni 1974 widerrufen die schweizerischen Ver-
treter die Zurtickziehungserklirung vom 15. Januar und beantragen, das
Patentgesuch wiederherzustellen, wobei der Entscheid tber allfillige
Rechtsfolgen dieser Wiederherstellung gegentiber gutglidubigen Dritten
dem ordentlichen Richter vorbehalten bleiben solle.

Der Widerruf der Riickzugserklarung wird damit begriindet, die deut-
sche Patentbewerberin habe sich anfangs 1974 entschlossen, die Erfindung,
welche Gegenstand des Patentgesuchs bilde, geheimzuhalten. Sie habe
deshalb am 11. Januar 1974 veranlat, daf alle Patentanmeldungen fiir
diese Erfindung in sémtlichen Landern, einschlieBlich der Bundesrepublik
Deutschland, zuriickgezogen werden. Obwohl die Zuriickzichungserkli-
rung vom 1 1. Januar 1974 beim Deutschen Patentamt eingetroffen und zur
richtigen Akte gelangt sei, habe das Deutsche Patentamt dic Patentan-
meldung — wie sich soeben herausgestellt habe - offengelegt, d.h. druck-
schriftlich versffentlicht. Nachdem dadurch die Absicht, die Erfindung
geheimzuhalten, vereitelt worden sei, sehe sich die Patentbewerberin nun
veranlaflt, die entsprechenden Patentanmeldungen wo immer méglich
wiederaufleben zu lassen und weiterzuverfolgen.

Das Amt nimmi dazu wie folgt Stellung:

1. In rechtlicher Bezichung geht die Eingabe vom 4. Juni 1974 davon aus, die Patent-
bewerberin habe sich bei ihrem Entschluf3, das schweizerische Patentgesuch zuriickzu-
ziehen, in einem wesentlichen Irrtum befunden, der sie zum Widerruf der durch ihre
Vertreter am 15. Januar 1974 abgegebenen Riickzugserklarung berechtige und das Amt
zur Wiederherstellung des irrtiimlich zuriickgezogenen Patentgesuchs verpflichte.

Die Frage, ob die zivilrechtlichen Bestimmungen iiber die Willensméngel (Art.23fT.
OR) auf das Patenterteilungsverfahren, insbesondere auf den Widerruf des irrtiimlich
erklarten Riickzugs eines Patentgesuches, anwendbar seien, ist weder vom Amt noch
vom Bundesgericht bis dahin grundsitzlich entschieden worden. Das Amt hat sich in
zwel im PMMBI veréffentlichten Verfiigungen (1969 I 35/36 und 1971 I 5411} zwar mit
dieser Frage befait, sie aber nicht abschlieBend beurteilt, weil seiner Ansicht nach in
beiden Fillen der Patentbewerber den Irrtum verschuldet hatte. Das Bundesgericht
hatte die Frage im Urteil vom 11. Februar 1975 1.S. Hoechst (vgl. PMMBI 1975 T 35)
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deshalb nicht grundsitzlich zu entscheiden, weil der in jener Sache geltend gemachte
Irrtum kein wesentlicher war.

2. Immerhin hat das Amt in den bisherigen Verfugungen Griinde aufgedeckt, die
— mindestens was die Anfechtung einer irrtiimlich erklirten Zuriickziehung eines
Patentgesuches anbelangt — grundsitzlich gegen die Berufung auf Willensmingel
sprechen. Sie seien hier nur kurz angedeutet und im tibrigen auf die zitierten Veroffent-
lichungen im PMMBI verwiesen:

a) Die dem privaten Vertragsrecht angehérenden Bestimmungen tiber die Willens-
mingel sind zum vorneherein nicht ohne weiteres auf das 6ffentliche Recht anwendbar.
Es 1408t sich im Gegenteil von einer herrschenden Meinung sprechen, die eine analoge
Anwendung der Regeln des OR im Verwaltungsrecht ablehnt (vgl. M. LEuTHOLD, Die
Anwendung von Zivilrecht auf éffentliche Rechtssachen, Diss. Ziirich 1970, S.69).

b) Die auf Rechtsgeschifte zugeschnittenen Bestimmungen des OR lassen sich in der
Tat nicht befriedigend auf das — mindestens beziiglich der Zuriickhaltung des Patent-
gesuches — einseitige Verwaltungsverfahren iibertragen, wie Art.26 Abs.1 besonders
deutlich zeigt (dazu: PMMBI 1969 I 35, Sp. rechts).

¢) Obwohl sich — anders als in der Regel im Verwaltungsverfahren — im Zivilprozel3
Kliger und Beklagte meist als Vertragspartner gegeniiberstehen, so daf3 die Art.23ff.
OR in vielen Fillen ohne weiteres angewendet werden kénnten, wird die Berufung auf
Willensmingel beziiglich ProzeBhandlungen auch im ZivilprozeBrecht iiberwiegend
abgelehnt (GULDENER, ZivilprozeBrecht, 2. Auflage, S.235).

d) Im Patentrecht lieBe sich eine unertrigliche Diskrepanz zum Institut der Wieder-
einsetzung in den fritheren Stand (Art.47 PatG) nicht vermeiden (dazu PMMBI 1969 I
36).

3. Zu diesen bisherigen Bedenken kommen weitere wesentliche hinzu:

a) Das Recht des Patentbewerbers, sein Patentgesuch durch einseitige Willenserkla-
rung (BGE 100 Ib 130 bzw. PMMBI 1974 1 64, Erw.3 und GULDENER, op.cit. S.294,
§ 34/1) zuriickzuziehen, stellt ein Gestaltungsrecht dar. Als solches geht es mit seiner
Ausiibung unwiderruflich unter (BGE 668 II 250). Auch im Einverstindnis beider
Parteien kann ein Gestaltungsgeschift nicht mehr zuriickgenommen werden, wenn
seine Wirkungen bereits eingetreten sind ; z. B. kann ein Vertrag, der durch Anfechtung,
Riicktritt oder Kiindigung aufgehoben ist, nicht wiederhergestellt werden (von TunRr/
SizcwarT/PETER, Allg. Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, Bd. I, 1. Lieferung
1974, Seite 147, § 20 111/5; vgl. auch L’HUILLIER, La notion de droit formateur, Genéve
1947, Seiten 219ff. betr. Unwiderruflichkeit der Wirkungen des einseitig ausgeiibten
Gestaltungsrechts).

b) Die Ausiitbung von Gestaltungsrechten beziigliche Willenserklarungen sind nicht
nur unwiderruflich, sondern auch bedingungsfeindlich (GuaL/MERz/KUMMER, Das
Schweizerische Obligationenrecht, 6. Auflage, S.42, N.VII in fine und S.75, N.II in
fine). Die Patentbewerberin kann daher nicht geltend machen, sie habe die Zuriick-
ziehung des Patentgesuches unter der stillschweigenden Bedingung erklart, daf die Er-
findung geheim bleibe, insbesondere, daB die entsprechende deutsche Patentanmeldung
nicht offengelegt werde; denn daf3 das Amt eine solche Bedingung, wenn sie ausdriick-
lich erkldrt worden wire, nicht hitte akzeptieren kénnen, ist selbstverstandlich.

4. Auch wenn das Bundesgericht die Frage der Berufung auf Willensméngel in seinem
Urteil vom 11.Februar 1975 1.S. Hoechst (PMMBI 1975 1 35) nicht abschlieBend be-
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antwortet hat, so 148t sich diesem Urteil fiir die Beurteilung vorliegender Sache doch
folgendes entnehmen:

a) Obwohl diese Rechtsprechung nicht unangefochten ist (vgl. Merz in ZhJV, S.17
und GuuL/MERz/KUMMER, a.a.0. Seite 138), hat das Bundesgericht in Erw.3 (PMMBI
1975 1 36) unter Hinweis auf BGE 95 II 409 erwihnt, dall ein Irrtum iiber einen
kiinftigen Sachverhalt, worauf auch der vorliegende Fall abzielt, nur dann wesentlich
sein kann, wenn beide Parteien dessen Verwirklichung als sicher angesehen haben, er
aber nicht eingetreten ist. Da das Amt dem Patentbewerber im Erteilungsverfahren
weder als Partei noch wie eine solche gegeniibersteht, hat es sich nicht darum zu kiim-
mern, aus welchen Griinden ein Patentbewerber sein Gesuch zuriickzieht. Diese Griinde
sind fiir das Amt rechtlich unerheblich und wenn sie als Bedingung formuliert wiren,
unannehmbar, Das Amt hatte sich darum tiber die Méglichkeit fiir den Patentbewerber,
den Gegenstand des zuriickgezogenen Patentgesuches geheimzuhalten, keine Gedanken
zu machen und es konnte deshalb deren Verwirklichung auch nicht als sicher annehmen.

b) Das Bundesgericht hat es ferner (PMMBI 1975 I 36, Sp. rechts) als untragbar be-
zeichnet, daB ein zuriickgezogenes Patentgesuch Jahre spiter mit Riickwirkung auf das
urspriingliche Anmeldungsdatum wieder auflebte. Diese Méglichkeit wire indessen
keineswegs auszuschlieBen, wenn ein Patentbewerber, der sein Patentgesuch in der Hoff-
nung, die Erfindung geheimhalten zu kénnen, zuriickgezogen hat, das Gesuch wieder-
aufleben lassen kdnnte, wenn sich seine Hoffnung aus irgend welchen Griinden nicht
erfullt.

5. Aus allen diesen Griinden kann dem Antrag, die Zuriickziehung des Patentge-
suches riickgingig zu machen und es wiederherzustellen, nicht stattgegeben werden.

Bei diesem Ergebnis eriibrigt sich die ohnehin selbstverstindliche Feststellung, dal3
der Entscheid iiber gutgliubig erworbene Drittrechte Sache des ordentlichen Richters
sei.

Da dem Antrag auf Wiederherstellung des Patentgesuches nicht entsprochen werden
kann, eriibrigt sich auch die Belastung der laufenden Rechnung der Vertreter der Ge-
suchstellerin mit Fr. 30.— (beim Riickzug des Patentgesuches zuriickerstattete halbe
Anmeldungsgebithr) und evtl. Fr. 50.— (als Gebiihr fir die Wiederherstellung, in
analoger Anwendung des Art. 34 Bst.f PatV).

Infolgedessen wird verfiigt:

Das Gesuch um Riickgingigmachung der Zuriickziehung des Patentgesuches und
um Wiederherstellung desselben wird abgelehnt.

PatG Art. 59 Abs. 4 und 5, PatV Art.6 und 30

Frage offen gelassen, ob die zivilrechtlichen Bestimmungen iiber die Willensméngel
(Art.25f. OR ) auf das Patenterietlungsverfahren, inshesondere ayf den Widerruf
des irrtiimlich erklirten Riickzugs des Patentgesuchs anwendbar seien, da der in
concreto geltend gemachite Irrtum kein wesentlicher war.

La question de savoir siles dispositions du droit civil concernant les vices de consente-
ment (art.23ss. CO ) s’appliquent d la procédure de délivrance du brevet, en parti-
culier @ la demande de brevet déclarée retirée & la suite d’une erreur, est laissée
ouverte, car erreur invoquée in concreto n’était pas essentielle.
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PMMBI 1975 I 35f.,, Urteil der I.Zivilabteilung des Schweizerischen
Bundesgerichtes vom 11. Februar 1975 1. S. Hoechst Aktiengesellschaft
gegen das Amt.

Erwdgungen:

1. Die Beschwerdefiihrerin macht geltend, sie habe das Patentgesuch deshalb zuriick-
gezogen, weil die beanspruchte Erfindung uninteressant geworden sei. Die in der Folge
ausgebrochene RohstofTkrise und thre Auswirkungen auf dem petrochemischen Gebiet
hitten indessen zu einer anderen Beurteilung der Wirtschaftslage gefithrt und das
Interesse am Erfindungsschutz wieder geweckt. Die Beschwerdefiihrerin will sich daher
bei der Riickzugserklirung vom 3.Miarz 1974 in einem Grundlagenirrtum befunden
haben. Sie sei nicht schuld daran, dal} die sachlichen Voraussetzungen, unter denen sie
sich zum Riickzug des Patentgesuches entschlossen habe, falsch gewesen seien.

2. Der Rickzug eines Patentgesuches ist insbesondere in den Art.59 Abs.4 und 5
PatG sowie in den Art.6 und 30 Abs.1 PatV ausdriicklich vorgesehen. Hingegen ent-
halten weder das Gesetz noch dessen Verordnung Vorschriften tiber die Anfechtung
einer Verzichtserkldrung.

a) Das Bundesgericht hat noch nie entschieden, ob die zivilrechtlichen Bestimmungen
uber die Willensmingel (Art. 23 fI. OR) auf das Patenterteilungsverfahren, insbesondere
auf den Widerruf des irrtiimlich erkliarten Riickzuges eines Patentgesuches anwendbar
seien. Dagegen hat sich das Amt in zwel Entscheiden mit dieser Frage befafit, sie aber
nicht abschlieBend beurteilt, weil seiner Ansicht nach in beiden Fallen der Patentbe-
werber den Irrtum verschuldet hatte (vgl. PMMBI 1969 I 35/36 und 1971 I 541T.).

b) Ob die Beschwerdefiihrerin die Riickzugserklarung vom 5.Mirz 1974 anfechten
kann, braucht nur dann entschieden zu werden, wenn sie sich damals in einem wesent-
lichen Irrtum befunden hat.

3. Nach der Rechtsprechung ist ein Irrtum iiber einen kiinftigen Sachverhalt, worauf
sich die Beschwerdefiihrerin beruft, dann wesentlich, wenn beide Parteien dessen Ver-
wirklichung als sicher angesehen haben, er aber nicht eingetreten ist (BGE 95 IT 409 mit
Hinweisen).

Die Beschwerdefiihrerin behauptet selber nicht, daB3 die wirtschaftliche Nutzung einer
vom Olweltmarkt abhingigen Erfindung wie im vorliegenden Fall zum vornherein als
sicher feststeht. Abgesehen davon, muB3 jeder Erfinder ohnehin damit rechnen, da@} sein
Patent durch eine bessere und wirtschaftlich giinstigere Neuentwicklung iiberholt oder
infolge wirtschaftlicher Umstellungen iiberhaupt wertlos wird. Dariiber muBte sich auch
die Beschwerdefiihrerin im klaren sein. Die falsche Vorstellung, welche sie beim Riick-
zug des Patentgesuches iiber die Entwicklung des Rohstoffmarktes gehabt haben will,
war rein spekulativer Art. Ein solcher Irrtum, der etwa mit der Fehlbeurteilung der
Kursentwicklung beim Wertpapierkauf zu vergleichen ist, kann nicht als wesentlich be-
zeichnet werden (vgl. von Buren, OR, Allgemeiner Teil, S.232). Diese Ansicht wird
durch die Tatsache erhirtet, dal3 nach Art.1 Abs.1 PatG nur die gewerbliche Anwend-
barkeit, nicht aber die Verwertungsmdoglichkeit Voraussetzung des Patentschutzes ist.
Damit brachte der Gesetzgeber zum Ausdruck, daB3 die UngewiBheit iiber den kiinftigen
wirtschaftlichen Nutzen einer Erfindung nichts Aullergewdhnliches ist. So sind denn,
wie das Amt mit Recht ausfiihrt, viele Patentbewerber und Patentinhaber nicht in der
Lage, die beanspruchte oder geschiitzte Erfindung selber auszufithren. Sie sind daher
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gezwungen, ihr Patent zu verkaufen oder daran eine Lizenz zu erteilen. Sehr oft gelingt
es ihnen nicht, vor der Erteilung des Patentes seinen Kiufer oder Lizenznehmer zu fin-
den, der die Kosten der Patenterteilung zu iibernehmen bereit ist. Wollte man demnach
den Irrtum der Beschwerdefiihrerin als wesentlich betrachten, so kénnte ein Patentbe-
werber, der vor der Patenterteilung keinen Interessenten findet, durch den Riickzug des
Patentgesuches und den spéter erfolgten Widerruf jener Erklirung erwirken, daf3 die
beanspruchte Erfindung ab Anmeldungsdatum geschiitzt wiirde, auch wenn er die
Widerrufserklarung unter Umstidnden erst nach Jahren abgegeben hitte. Die einjéhrige
Frist des Art.31 OR finge nidmlich erst von dem Zeitpunkt zu laufen an, da der Patent-
bewerber die Erfindung verwerten konnte. Ein solches Ergebnis ist untragbar. Denn
durch die Wiederherstellung des irrtiimlich zuriickgezogenen Patentgesuches wiirden
nicht nur gutgldubig erworbene Rechte Dritter betroffen, sondern — weil sich die Ein-
rdumung eines Schutzrechtes in der Regel auf die Preise auswirkt — auch die Abnehmer
des erfindungsgemalen Erzeugnisses beriihrt.

Im iibrigen fillt auf, daB3 die Beschwerdefiihrerin bei genau gleichen Verhiltnissen
wie in der Schweiz ihre deatsche Stammanmeldung vom Jahre 1970 weder zuriickge-
zogen noch hinsichtlich derselben einen Priifungsantrag gestellt hat. Das spricht ein-
deutig dagegen, daf3 die Beurteilung des wirtschaftlichen Nutzens der beanspruchten
Erfindung so wichtig war, wie sie es behauptet. ...

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen

2....

II. Muster- und Modellrecht

ITI. Markenrecht

MSchG Art. 1 Ziff. 2, MMA Art.5 Abs.2 und PVUe Art. 67 [iz, B 2iff. 2

Die nachirigliche Erlduterung des beanstandeten Mangels gilt nicht als neuer
Schutzverweigerungsgrund.

« Telle quelle »-Prinzip: Auch der Anspruch, eine Marke so eintragen zu lassen,
wie ste ist, selzt ein Leichen voraus, das geeignet ist, die Herkunft einer Ware fest-
zustellen oder sie von anderen Waren zu unterscheiden.

Die Bildmarke bedingt eine gewisse Selbstindigkeit des eichens gegeniiber der
Ware und eine allseitig begrenzie, flichenhafte Form. Ob die Geschlossenheit oder
Begrenzung durch Umrahmung oder anderswie erreicht wird, ist gleichgiiltig.
Wellenlinien, die vor allem dem gefilligen Aussehen der Ware dienen, gehiren zur
Ausstattung. Sie konnen nicht nack Markenrecht, sondern allenfalls nach Weithe-
werbsrecht geschiitzt werden.
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Le motif de refus n’est pas nouveau lorsqu’il fait I objet &’ explications, postérieure-
ment @ Iavis de refus.

Principe de la protection « telle quelle »: Le droit de requérir Uenregisirement d’une
marque telle qu’elle se présente présuppose également que le signe soit propre a
indiquer la provenance d’une marchandise ou d la distinguer des autres marchandises.
La marque figurative dott posséder une certaine indépendance par rapport au produtt
el se présenter sous une forme totalement délimitée et plane. 1 n’importe que [’ tmpres-
sion d’ensemble que produit le signe ou sa délimitation soit obtenue par un encadre-
ment ou de toute autre maniére.

Des lignes ondulées servant avant tout & donner d la marchandise un aspect agréable
constituent un conditionnement du produii. Elles ne peuvent pas éire protégées par les
dispositions de la LMEF mais éventuellement par celles de la LCD.

PMMBI 1975 I 70f., Urteil der I.Zivilabteilung des Schweizerischen
Bundesgerichtes vom 4. August 1975 i. S. Janssen Pharmaceutica gegen
das Amt.

Erwdgungen:

1. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Janssen Pharmaceutica N.V. richtet sich
gegen eine Verfiigung des Eidgendssischen Amtes fiir geistiges Eigentum, das der
Beschwerdefithrerin am 4.Februar 1975 den Schutz einer Bildmarke in der Schweiz
endgiiltig verweigert hat. Die Marke besteht aus acht horizontal und parallel verlaufen-
den Wellenlinien ohne graphische Begrenzung. Sie ist seit 7. Februar 1972 unter Nr.
385008 im internationalen Register eingetragen und fiir den Gebrauch auf Waren der
Klassen 21, 24 und 25 bestimmt.

Die Beschwerdefiihrerin beansprucht geméf3 ihrem Antrag in der Schweiz nur noch
Schutz der Marke fiir «Putztiicher », die zur Warenklasse 24 gehéren; fiir Waren der
Klassen 21 und 25 148t sie somit den Anspruch fallen.

2. Im Verhiltnis zwischen Belgien und der Schweiz sind die am 15. Juni 1957 in Nizza
beschlossene Fassung des Madrider Abkommens iiber die internationale Registrierung
von Fabrik- und Handelsmarken (MMA) sowie die am 31. Oktober 1958 in Lissabon
revidierte Fassung der Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutze des gewerblichen
Eigentums (PVUe) anwendbar. Die aus der Konferenz von Stockholm am 14. Juli 1967
hervorgegangenen Texte sind von der Schweiz, aber nicht von Belgien ratifiziert worden
(AS 1970 5.1682/3 und 1687/8, 1973 1T S.1711/2 und 1717).

Nach Art.5 Abs.] MMA darf ein Verbandsland einer international registrierten
Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der PVUe genannten Bedingungen
ihre Eintragung in das nationale Register abgelehnt werden diirfte, Art. 6 quinavies PV e
verpflichtet in lit. A die Verbandslidnder, jede im Ursprungsland vorschriftsgemiB ein-
getragene Fabrik- und Handelsmarke so, wie sie ist (telle quelle), unter den Vorbehalten
dieses Artikels zur Hinterlegung zuzulassen und zu schiitzen. Die Eintragung darf ge-
maB lit. B nur verweigert werden, wenn die Marke Rechte Dritter verletzen kénnte, sie
als Gemeingut anzusehen ist, der Unterscheidungskraft entbehrt oder wenn sie gegen die
guten Sitten oder die 6ffentliche Ordnung verstof3t. Diein lit. A enthaltene «telle quelle »-
Klausel bezieht sich nach stdndiger Rechtsprechung nur auf die dulere Gestaltung der
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Marke; materiellrechtliche Fragen, welche das Wesen oder die Funktion der im
Ursprungslande eingetragenen Marke betreffen, sind nach den Gesetzen des Landes zu
beurteilen, in dem der Schutz beansprucht wird (BGE 98 Ib 182 Erw.2, 99 Ib 29,
100 IT 161).

3. Das Amt verweigerte der streitigen Marke vorldaufig den Schutz, weil ihr jede unter-
scheidende Kraft fehle. In ihren Schreiben vom 1. November 1973 und 23. Januar 1974
berief die Markeninhaberin sich auf BGE 55 11 64, wo ein dhnliches Zeichen als schutz-
fahig erachtet worden sei. Das Amt antwortete ihr am 4. Februar 1975, ihre Marke be-
stehe aus beidseitig offenen Wellenlinien, sei also kein in sich geschlossenes Bild.

Mit dieser Antwort hat das Amt ihr den Schutz nicht mit einer neuen Begriindung
verweigert, wie die Beschwerdefithrerin geltend macht. Richtig ist, daf3 es sich mit neuen
Einwinden der Markeninhaberin auseinandergesetzt hat. Seine Ausfithrungen enthiel-
ten indes weder véllig neue Gesichtspunkte noch andere Weigerungsgriinde, sondern
waren nach ihrem Wortlaut und Sinn bloB eine Erlduterung dessen, was es der Be-
schwerdefiihrerin von Anfang an entgegengehalten hatte. Das Amt blieb denn auch bei
seiner SchluBfolgerung, die streitige Marke habe keine Unterscheidungskraft fur Waren
der Klassen 24 und 25; fiir Haushalt- oder Putzartikel gelte dasselbe, soweit ein marken-
miBiger Gebrauch nicht schon sonst ausgeschlossen werde. Von einer Verletzung des
Art.5 Abs.2 MMA kann daher nicht die Rede sein, falls die Beschwerdefithrerin dem
Amt eine solche vorwerfen will (BGE 99 Ib 22 Erw.2).

Ebensowenig liegt ein VerstoB3 gegen die «telle quelle »-Klausel vor. Auch der An-
spruch, eine Marke so einzutragen, wie sie ist, setzt ein an sich schutzfahiges Zeichen
voraus. Dazu gehort nach Art. 6 auinauies |it, BZiff. 2 und lit. G PVUewie nach Art. 1 Ziff. 2
MSchG, daf} eine Marke geeignet ist, die Herkunft einer Ware festzustellen oder sie von
andern Waren zu unterscheiden (BGE 100 II 161 und dort angefiihrte Urteile; BODEN-
HAUSEN, Kommentar zur PVUe, 5.97 unter lit. e). Erfiillt sie diese Voraussetzung nicht,
so hat das Amt ihre Eintragung zu verweigern.

4. Die Beschwerdefiihrerin anerkennt unter Hinweis auf MaTTER (Kommentar zum
MSchG S.65) und Davip (Kommentar zum MSchG, 2. Aufl. N.18 zu Art. 1), daB ein-
fachste geometrische Figuren zum Gemeingut zu rechnen und mangels Unterscheidungs-
kraft vom Markenschutz auszuschlieBen sind. Fiir ihr Zeichen 148t sie das jedoch nicht
gelten, weil es eine komplexe geometrische Figur darstelle und ein Gesamtbild von be-
stimmter Pragung ergebe; ein solches Zeichen sei gema3 BGE 55 II 591I. grundsitzlich
schutzfihig.

Jener Fall hat mit dem vorliegenden in der Tat viel Ahnlichkeit. Dort war zu priifen,
ob Wellenlinien, welche beide Seiten eines Sicherheitspapiers ganz durchzogen, um
Fialschungen vorzubeugen, als Marke geschutzt werden durften. Das Bundesgericht ver-
neinte dies. Es nahm schon damals an, dal3 die materiellrechtliche Schutzfzhigkeit eines
Zeichens nach der Landesgesetzgebung zu beurteilen ist. Bei der Anwendung dieses
Grundsatzes fithrte es insbesondere aus, die Parteien stritten sich nicht blof3 um die
Form, da das Zeichen der Kldgerin wegen der besonderen Art seines Gebrauches angeb-
lich schon an allgemeinen Erfordernissen einer Marke nicht geniige; die Beklagte be-
streite aber mit Recht nicht, daf3 ein aus bestimmt geformten, eng aneinander gereihten
und parallel verlaufenden Wellenlinien bestehendes Zeichen, das als abgeschlossenes
Bild auf der Ware verwendet werde, an sich schutzfdhig wire.

Daraus kann die Beschwerdefithrerin nichts zu ihren Gunsten ableiten. Diese Recht-
sprechung entspricht vielmehr der Auffassung des Amtes, der Begriff der Bildmarke setze
eine gewisse Selbstindigkeit des Zeichens gegeniiber der Ware und eine allseitig be-
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grenzte, flichenhafte Form voraus. Sie deckt sich zudem mit der Lehre, die ebenfalls ver-
langt, daB die Bildmarke einen geschlossenen Eindruck vermittelt (TRoLLER, Imma-
terialgiiterrecht, I 2. Aufl. S.398; Davip, N.23 zu Art.1 MSchG; MATTER, S.45). Das
Bundesgericht hielt im Entscheid 55 IT 65 der Kldgerin denn auch entgegen, sie ver-
wende ihre Wellenlinien nicht in bildméBiger Begrenzung, sondern bringe sie beidseitig
auf der ganzen Papierfliche gleichmaBig an, um der Ware eine besondere Eigenschaft
zu verleihen. Ob die Geschlossenheit oder Begrenzung durch Umrahmung oder anders-
wie erreicht wird, ist gleichgiiltig.

Das Zeichen der Beschwerdefithrerin geniigt diesem Begriffsmerkmal der Marke
selbst dann nicht, wenn die besondere Art seiner Verwendung beriicksichtigt wird. Die
eingelegten Warenpackungen enthalten sechs oder zehn Allzwecktiicher, die von der
Firma Johnson & Johnson unter der Bezeichnung «chif-o-net » auf den Markt gebracht
werden. Thr Streifenmuster besteht aus gleichmiBig und beidseitig tiber die ganze Tuch-
flache verteilten Wellenlinien. Ein unter der Cellophanhiille eingeschobener bedruckter
Karton weist ein sechseckiges Fenster auf, durch das ein Teil des obersten Tuches und
damit seines Streifenmusters sichtbar ist. Der so freigelegte Ausschnitt deckt sich nicht
mit der hinterlegten Bildmarke, noch stellt er ein selbstindiges Zeichen dar. Der Ein-
druck, den er vermittelt, verliert vielmehr jede bildm#Bige Begrenzung und wird zu einer
Vorstellung iiber die Ware, wenn man die Kartoneinlage entfernt. Auch die zwei
Wellenlinien, die als «Qualitidtssymbol von Johnson & Johnson » auf dem Karton ange-
bracht sind, entsprechen dem streitigen Zeichen nicht, fallen folglich als Marke ebenfalls
auller Betracht.

Der Unterschied zum Zeichen, das in BGE 55 11 59 zu beurteilen war, erschopft sich
somit darin, daB3 dort die Wellenlinien als Untergrundzeichnung einen technischen
Zweck erfiillten, wihrend sie hier vor allem der Verzierung, dem gefalligen Aussehen
der Ticher dienen. Gehoren sie aber zur Ausstattung der Ware, so kénnen sie nicht nach
Markenrecht, sondern allenfalls nach Wettbewerbsrecht geschiitzt werden (BGE 70 II
111, 95 II 198).

5. Nach dem, was in tatsichlicher Hinsicht feststeht, 148t sich auch nicht sagen, das
hinterlegte Zeichen werde markenmaBig, ndmlich auf der Ware selbst oder auf deren
Verpackung gebraucht. Alsdann ist dem Eventualstandpunkt der Beschwerdefiihrerin,
die Johnson & Johnson AG als ihre Muttergesellschaft habe die Marke fortgesetzt und in
groBem Umfang verwendet und das Zeichen habe dadurch in der Schweiz Verkehrs-
geltung erlangt, die Grundlage entzogen. Und die Frage, ob der Tochtergesellschaft ein
Markengebrauch durch die Muttergesellschaft anzurechnen wire, ist gegenstandslos.

Demnach erkennt das Bundesgerichi:

1. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen,
2. (Kosten).

MSchG Art.7 Abs. 1, PVUe Art. 67 [it. A Abs. 1 und MMA Art.5 Abs.2

Art. 6vnies [y A Abs. 1 PVUe gilt nur fiir die duPere Form der Marke. Ob thr
Inhaber die materiellen Voraussetzungen fiir die Hinterlegung erfiille, beurteilt sich
nach den Gesetzen des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird.

Art. 1., insbesondere Art.5 Abs.2 MMA stehen dieser Beurteilung nicht ent-

gegen.



— 303 —

Eine Genossenschaft, die selber weder ein Fabrikations- noch ein Handelsgeschift
Sfiihrt, darf eine Individualmarke nicht auf ihren Namen eintragen lassen.

L art. 674 [34t. A al. 1 de la Convention de Paris vaut seulement pour la forme
extérieure de la marque. La question de savoir si le titulaire de celle-ct remplit les
conditions matérielles pour le dépét doit étre jugée d’aprés les lois du pays ot la
protection est requise.

Les art. 1ss., et notamment Uart. 5 al. 2 de I’ Arrangement de Madrid ne s’ opposent
pas au jugement selon ce droit.

Une société coopérative qui n’exploite elle-méme ni une entreprise de fabrication ni une
entreprise commerciale ne peut pas faire enregistrer une marque individuelle & son
nom.

BGE 100 IT 159ff,, JT 1975 I 524ff. und GRUR Int. 1975, 3161t
Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. Mai 1974 1.S. Société de diffusion de
marques SODIMA gegen Zentralschweiz. Milchverband.

A. Der Zentralschweizerische Milchverband hinterlegte am 14. Juni
1968 beim eidgendssischen Amt fiir geistiges Eigentum die Marke JUPI,
die fiir alkoholfreie Getrinke bestimmt ist und unter Nr. 232094 registriert
wurde. Am 9. Juli 1969 lieB3 der Verband das Warenverzeichnis auf Milch-
produkte, d.h. auf Waren der internationalen Klasse 29 ausdehnen und
die Marke unter Nr. 239993 erneuern.

Die Société de Diffusion de Marques SODIMA in Clichy ist eine Ge-
nossenschaft nach franzosischem Recht. Sie ist Inhaberin der in Frank-
reich eingetragenen Marke YOPI. Am 7. Juni/10. Juli 1967 wurde dieses
Zeichen unter Nr.335857 auch vom Internationalen Biiro zum Schutze
des gewerblichen Eigentums registriert. Es ist fur Milch und Milch-
produkte bestimmt.

Durch Vertrag vom 31. Mirz und ein Zusatzabkommen vom 13. August
1969 raumte die SODIMA der Union Laitiére Vaudoise (ULV) das
Recht ein, ihre vom Internationalen Biiro bereits 1966 registrierte Marke
YOPLAIT sowie Untermarken davon, insbesondere das Zeichen YOPI
zu gebrauchen.

B. Im September 1969 stellte der Zentralschweizerische Milchverband
fest, daf3 die ULV Dessertspeisen aus Milch unter der Marke YOPI ver-
kaufte. Da die ULV auf dieses Zeichen nicht verzichten wollte, klagte der
Verband im September 1970 gegen die SODIMA auf Feststellung, daf3
die internationale Marke Nr. 335857 YOPI fiir das Gebiet der Schweiz
nichtig sei.
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Die SODIMA widersetzte sich diesem Begehren und verlangte wider-
klageweise, die Schweizer Marke Nr. 239993 JUPI nichtig zu erkldren
und der Kldgerin deren weitere Verwendung unter Strafe zu verbieten.

Das Handelsgericht des Kantons Bern hie8 die Klage am 19. Dezember
1972 gut und wies die Widerklage ab, weil die Beklagte selber weder
Industrielle noch sonstige Produzentin oder Handelstreibende im Sinne
von Art.7 Abs.1 MSchG sei, die streitige Einzelmarke folglich nicht mit
Wirkung fiir die Schweiz habe hinterlegen diirfen; die Marke YOPT sei
daher fiir das Gebiet der Schweiz ungiiltig zu erkliren, womit die Wider-
klage hinfillig werde.

C. Die Beklagte beantragt dem Bundesgericht auf dem Wege der Be-
rufung, dieses Urteil aufzuheben, die Klage abzuweisen und die Wider-
klage gutzuheiBlen. Sie macht geltend, sic konne den Schutz ihrer in
Frankreich eingetragenen und international registrierten Marke YOPI
auch in der Schweiz beanspruchen, was das Handelsgericht in Verletzung
von Bestimmungen des Madrider Abkommens, der Pariser Verbandsiiber-
einkunft und des MSchG verkannt habe.

Die Kldgerin beantragt, die Berufung abzuweisen und das angefochtene
Urteil zu bestidtigen.

Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

1. Frankreich und die Schweiz sind dem Madrider Abkommen {iber die internationale
Registrierung der Fabrik- und Handelsmarken (MMA) in der am 15. Juni 1957 in Nizza
revierten Fassung (AS 1964 S.1164) beigetreten. Dessen Art.5 Abs. 1 erlaubt den auf das
Abkommen verpflichteten Landern, einer international registrierten Marke den Schutz
unter den gleichen Voraussetzungen zu verweigern, unter denen sie ihn nach der Pariser
Verbandsiibereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe) einer zur
nationalen Eintragung hinterlegten Marke versagen diirfen.

Zwischen Frankreich und der Schweiz ist die am 31.Oktober 1958 in Lissabon ver-
einbarte Fassung der PVUe (AS 1963 S.123) maBgebend. Sie verpflichtetin Art. 6 auinquies
lit. A Abs. 1 die Verbandslinder, jede im Ursprungsland vorschriftsgemil eingetragene
Fabrik- oder Handelsmarke so, wie sie ist (telle quelle), unter den Vorbehalten dieses
Artikels zur Hinterlegung zuzulassen und zu schiitzen. Diese sog. «telle-quelle »-Klausel
bezieht sich nach stindiger Rechtsprechung jedoch nur auf die duBlere Gestaltung der
Marke; materialrechtliche Fragen, welche das Wesen oder die Funktion der im Ur-
sprungslande eingetragenen Marke betreffen, sind nach den Gesetzen des Landes zu
beurteilen, in dem der Schutz beansprucht wird (BGE 98 Ib 182 Erw.2 mit Verwei-
sungen, 99 I'b 29). Dazu gehort auch die Frage, ob der Inhaber einer Marke die persdn-
lichen Voraussetzungen fiir deren Hinterlegung erfiille (BGE 74 1I 185).

Nach schweizerischem Recht sind zur Hinterlegung ihrer Marken insbesondere be-
rechtigt Industrielle und sonstige Produzenten, deren Produktionsgeschift sich in der
Schweiz befindet, sowie Handelstreibende mit einer festen schweizerischen Handels-
niederlassung (Art.7 Abs.1 Ziff.1 MSchG). Die Eintragung ihrer Marken setzt also
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voraus, dal3 sie die Waren, die damit gekennzeichnet werden sollen, entweder selber
herstellen oder mit ihnen Handel treiben (MarTErR, Kommentar zum MSchGS. 46 und
126/7; Davip, Kommentar zum MSchG, 2. Aufl. N.30 und 39 zu Art.6; TROLLER,
Immaterialgiiterrecht. Bd.IT S8.745/6 und 749). Erfiillen sie diese Voraussetzung nicht,
so hat das Amt die Eintragung zu verweigern (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 1 MSchG).

2. Die Beklagte hilt Art.5 Abs.1 MMA im vorliegenden Fall nicht fir anwendbar,
weil das Amt die thm gesetzte Jahresfrist, innert der es der Marke YOPI den Schutz in
der Schweiz hitte versagen kénnen, unbeniitzt habe verstreichen lassen. Die Beklagte
kritisiert zudem die Auslegung von Art. 6 auinavies PV Ue durch das Bundesgericht im Ent-
scheid 98 Tb 182 .

a) Es trifft an sich zu, daB eine international registrierte Marke in der Schweiz Schutz
genieBt, wenn das eidgendssische Amt fiir geistiges Eigentum innert der in Art.5 Abs.2
MMA vorgesehenen Frist keine Einwendungen erhebt. Das heil3t indes noch nicht, das
Recht an der Marke sei giiltig zustande gekommen und nach Ablauf eines Jahres in der
Schweiz vor Angriffen gefeit, wie die Beklagte anzunehmen scheint. Auch nachher bleibt
es dabei, dall gemidB3 Art.4 Abs.] MMA die Marke in jedem der beteiligten Verbands-
lander bloB3 «ebenso geschiitzt » ist, « wiec wenn sie dort unmittelbar hinterlegt worden
ware ».

Die Beklagte geht deshalb fehl, wenn sie unter anderem einwendet, fiir den Schutz-
anspruch seien Art.1 und 2, fiir die internationale Registrierung Art.3 und 3t MMA
mafgebend, weshalb das schweizerische Recht keine weitergehenden Bedingungen auf-
stellen konne. Dasselbe gilt vom Einwand, die Berechtigung zu einer internationalen
Hinterlegung richte sich nach dem Recht des Ursprungslandes, wenn Angehdrige von
Vertragsstaaten sich den Schutz ihrer Marken in den tibrigen Verbandslandern sichern
wollten. Art.1fI. MMA sagen nicht, unter welchen Voraussetzungen Angehorige von
Vertragsstaaten fiir ihre Marken Schutz in einem Verbandsland verlangen kénnen. Sie
wollen einer international registrierten Marke in einem Verbandsland nur den gleichen
(BGE 90 II 45), aber nicht mehr Schutz verschaffen als den im nationalen Register
stehenden. Denn die internationale Eintragung begriindet kein Markenrecht eigener
Art, sondern ersetzt blof3 die nationale in den Verbandsldndern. Sie enthebt den Hinter-
leger der Pflicht, die Marke in jedem einzelnen Verbandsland registrieren zu lassen, die
formelle Voraussetzung fiir den Schutz der Marke also mehrmals in gleicher Weise zu
erfiillen. Einer internationalen Eintragung, die sich nachtraglich nach Landesrecht als
ungerechtfertigt erweist, kann daher die Wirkung selbst in einem Verbandsland, das die
Marke nicht als schutzunfihig im Sinne von Art.5 Abs.1. MMA zuriickgewiesen hat,
abgesprochen werden. Die Marke kann zudem immer noch wie eine national einge-
tragene gerichtlich angefochten werden. Da8l mit Bezug auf die Ungiiltigerkldrung und
die Schutzverweigerung die in der PVUe fiir die unmittelbare Eintragung aufgestellten
Regeln zu beachten sind, hilft dariiber nicht hinweg (vgl. BGE 83 IT 320/1 und 336/7;
ferner TROLLER, Die mehrseitigen volkerrechtlichen Vertrige im internationalen ge-
werblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S.73 und 75/76; Ders., Das internationale
Privat- und Zivilprozefirecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S.22 und
128/9; RemMER, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 4.Aufl. 1 S.634 Anm.24,
S.635/6 Anm.26, S.641 oben Anm.29 a.E.).

b) Von der in BGE 98 Ib 192 ff. mit einldBlicher Begriindung bestitigten Recht-
sprechung abzuweichen, besteht kein AnlaB3. DaB Art. 6 und 6 auinquies PV Ue an sich ver-
schiedene Fille betreffen, ist dem Bundesgericht nicht entgangen. Es hat die Ent-
stehungsgeschichte dieser Bestimmung auch nicht auBler acht gelassen, sie viclmehr bei
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der Auslegung mitberiicksichtigt und an seiner Auffassung, die sich mit namhaften Lehr-
meinungen deckt, im BewuBtsein festgehalten, daB3 Art.6 PVUe in den Verbandslandern
seit seiner Abdnderung an der Konferenz von Washington im Jahre 1911 unterschiedlich
ausgelegt wird. Mit dem Werdegang dieser Bestimmung hat es sich ibrigens neuerdings
im Entscheid 99 Ib 25ff. Erw.4 eingehend auseinandergesetzt, ohne zu einem andern
Ergebnis zu gelangen. Mit dem von der Beklagten angerufenen Urteil einer Beschwerde-
abteilung des amerikanischen Patentamtes vom 7. Mai 1973 (veréffentlicht in GRUR
1973 Ausl. S.673/4 mit Anm. von DERENBERG) ist dagegen nicht aufzukommen, zumal
das Urteil weitergezogen, von der Lehre kritisiert worden ist und anscheinend wenig
Aussicht hat, bestitigt zu werden. DERENBERG hilt ihm denn auch u.a.diein BGE 98 1b
182 ff. vertretene Auffassung entgegen (a.a.O. S.675 Spalte rechts).

Ist aber auch im vorliegenden Fall davon auszugehen, daB die in Art, 6 awinquies Jit A
PVUe enthaltene «telle-quelle »-Klausel bloB fir die dulere Form der Marke gilt, so
beurteilt sich nach schweizerischem Recht, ob die Beklagte die materiellen Schutzvor-
aussetzungen fiir eine Hinterlegung ihrer Individualmarke YOPI in der Schweiz erfiille.
Dazu gehort insbesondere auch die Frage, ob die SODIMA als Markeninhaberin ein
Produktions- oder Handelsgeschift im Sinne von Art.7 MSchG fithre (vgl. BopEnnAU-
sEN, Kommentar zur PVUe S.93/94 zu Art. 6 auinauies Jjt A),

3. Die Beklagte beansprucht in der Schweiz den Schutz fiir eine Einzelmarke. Da eine
solche Marke die Herkunft der Ware aus dem Geschift des Markeninhabers oder aus
dem Geschift eines mit ihm eng verbundenen Produzenten oder Héndlers andeutet
(Art.6bis MSchG), schreibt Art.7 Abs.1 Ziff. 1 MSchG vor, daB3 ihr Hinterleger ent-
weder Industrieller, sonstiger Produzent oder Handler sei. Die Beklagte behauptet nicht,
daB sie diese Voraussetzung selber erfiille. Nach dem angefochtenen Urteil tiberlaf3t sie
die Herstellung der Ware und den Handel damit vielmehr ihren Mitgliedern, die aus
acht landwirtschaftlichen Genossenschaften bestehen und je eine groB3e Zahl von Milch-
produzenten vereinigen. Sie versucht ihre eigene Befugnis zur Hinterlegung einer Einzel-
marke denn auch nicht aus Art. 7, sondern vor allem aus BGE 75 1 340ff. abzuleiten.

Die Beklagte hilt dafiir, wegleitend fiir diesen Entscheid sei der in Art. 6% MSchG
zum Ausdruck kommende Solidarititsgedanke gewesen, der von einer Genossenschaft
aber noch viel ausgeprigter verképert werde als von einer Aktiengesellschaft. Auf eine
Industriellen- oder Produzententitigkeit, wie das Bundesgericht sie in jenem Falle einer
Verwaltungsholding zugebilligt habe, kénne sich auch die SODIMA berufen, da sie
Forschungs- und Entwicklungsarbeit leiste, ihre Mitglieder berate und die Oberaufsicht
iitber den Vertrieb der Erzeugnisse fithre. Das Handelsgericht verkenne, dal3 eine
Kollektivmarke zur Kennzeichnung von Waren, die von einem Lizenznehmer auB3er-
halb Frankreichs hergestellt werden, fiir sie nicht in Frage komme; die ULV miil}te
diesfalls Mitglied der SODIMA werden, um die Marke in der Schweiz beniitzen zu
kénnen. Ein so weitgehender ZusammenschluB sei aber von keiner Seite gewiinscht
worden. Es geniige, der Beklagten die Téatigkeit ihrer Mitglieder anzurechnen, was keine
Ausweitung der vom Bundesgericht gemachten Ausnahme, sondern eine Anwendung
der von ihm aufgestellten Grundsatze bedeute.

a) Das Bundesgericht hat im Entscheid 75 I 352 Erw.b einer Verwaltungsholding das
Recht zugestanden, auf ihren Namen eine Individualmarke eintragen zu lassen, ob-
schon die Holding selber kein industrielles Unternehmen fithrte und den Gebrauch der
Marke ihren Fabrikationsgesellschaften tiberlassen wollte. Es hielt die Ausnahme insbe-
sondere fiir gerechtfertigt, weil die Holding ihre Tochtergesellschaften wirtschaftlich
beherrschte und deswegen véllig kontrollierte, die Produkte dieser Gesellschaften aber
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weder durch eine Kollektiv-, noch durch eine Konzernmarke schiitzen konnte; sie miisse
sich deshalb auf die Titigkeit der Betriebsgesellschaften berufen kénnen. Zumindest sei
Art. 7% MSchG analog anzuwenden, da die Holding wirtschaftlich als Vereinigung aller
ihrer Fabrikationsgesellschaften anzusehen sei und sich diese in dhnlicher Lage befinden
wie Unternehmen, die als Mitglieder einer Vereinigung im Sinne von Art.72s eine
Kollektivmarke gebrauchen konnten.

Die Schweiz ist mit der Auffassung, eine Holdinggesellschaft miisse eine Einzelmarke
hinterlegen kénnen, wenn sie wirtschaftlich selbst als Inhaberin der ihr angeschlossenen
Unternehmen zu betrachten sei, allein geblieben. Andere Lander folgten nicht, und
Versuche, die Anerkennung der Holdingmarke 1958 an der Lissaboner Konferenz zur
Revision der PVUe durchzusetzen, scheiterten (TROLLER, Immaterialgtiterrecht, 2. Aufl.
Bd.II S.749/50). Ob an der angefithrten Rechtsprechung nach erneuter Priiffung den-
noch festzuhalten wire, kann indes offen bleiben, da die Beklagte daraus so oder anders
nichts zu ihren Gunsten abzuleiten vermag.

b) Das Handelsgericht hilt der Beklagten mit Recht entgegen, dal3 die Verwaltungs-
holding auf Beherrschung ihrer Tochtergesellschaften ausgerichtet ist und diese nur
scheinbar selbstandig sind (vgl. SiEcwart, N.153ff. zu Art.620-659 OR; WIELAND,
Handelsrecht IT S.377; Guur/Merz/Kummer, OR S.563/4). Die Genossenschaft ver-
folgt dagegen nicht eigene, sondern die Interessen ihrer Mitglieder. Nach threm Zweck
beherrscht sie zudem weder die Genossenschafter noch deren Produktions- oder Han-
delsbetriebe. Daf3 der SODIMA schon nach ihrer Rechtsform eine gleiche oder dhnliche
Stellung zukomme, wie sie in BGE 75 I 340ff. die Holdinggesellschaft habe beanspru-
chen kénnen, 148t sich daher nicht sagen. Die von der Beklagten angefithrten Unter-
schiede zwischen franzésischem und schweizerischem Genossenschaftsrecht indern daran
nichts, zumal die Frage, ob die international registrierte Marke YOPI fiir das Gebiet der
Schweiz giiltig sei, auch insoweit nach schweizerischem, nicht nach dem Recht des
Ursprungslandes zu beurteilen ware.

Die Beklagte wie eine Holdinggesellschaft zu behandeln, ware auch sachlich nicht
gerechtfertigt. Sie unterhilt selber weder eigene Fabrikations- noch Handelsbetriebe,
sondern ist eine genossenschaftliche Vereinigung von Produzenten und Handeltreiben-
den, denen sie ihre Dienste anbietet und ihr Wissen vermittelt. Thre Befugnisse, den Ge-
nossenschaftern Weisungen zu erteilen und deren Waren Stichproben zu unterzichen,
beruhen auf blofer Vereinbarung, nicht auf wirtschaftlicher Beherrschung der ihr ange-
schlossenen Unternehmen. Nach den Aussagen ihres Generaldirektors wird sie im
Gegenteil von den Griindermitgliedern beherrscht und kontrolliert. Dadurch unter-
scheidet sich der vorliegende Fall denn auch deutlich von dem in BGE 75 I 340ff. ver-
offentlichten. Als Genossenschaft kann die Beklagte zudem gemaB Art. 7°is MSchG eine
Kollektivmarke hinterlegen, um die von ihren Mitgliedern erzeugten oder in den Ver-
kehr gebrachten Waren zu kennzeichnen.

DaB die Beklagte von dieser Mgglichkeit keinen Gebrauch machen will und derge-
stalt auf die Wahrnehmung eines ihr an sich zuginglichen Rechts verzichtet, gibt ihr
keinen Anspruch auf analogieweise Einraumung eines Rechts, das Gesellschaften ihrer
Art in der Schweiz nicht zugédnglich ist. Die angeblichen Rechtsverhéltnisse in Frank-
reich oder dritten Landern beseitigen nicht die MaBgeblichkeit des Landesrechts fir das
Gebiet der Schweiz. Ebenso wenig vermag der bloBe Umstand, da3 die Beklagte und
die ULV die fiir eine Rechtsausiibung in der Schweiz nétigen Bindungen nicht einzu-
gehen wiinschen, die Gleichstellung der Beklagten mit einer Holding zu rechtfertigen.
Vielmehr wiirde ihr dadurch ein Vorteil zugebilligt, der Inlindern nach dem Landes-
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recht verweigert werden muf3. Dieses Recht so anzuwenden, wie die Vorinstanz es getan
hat, heif}t deshalb nicht, wirklichkeitsfremd oder nach rein formalen Gesichtspunkten
entscheiden.

4. Da die international registrierte Einzelmarke YOPI der Beklagten in der Schweiz
nicht als solche anerkannt und geschiitzt werden kann, ist auch die Abweisung der
Widerklage nicht zu beanstanden; dieser ist mit der GutheiBung der Klage der Boden
entzogen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Bern
vom 19. Dezember 1972 bestitigt.

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2, PVUe Art. 6772 [it. B Ziff. 3

Beschwerde gegen eine {wischenverfigung des Amies (vorldufige Schutzverweige-
rung betreffend eine IR-Marke ).

Ablehnungsgriinde gemdfy Art. 69 [it. B Ziff.3 PVUe und Art. 14 Abs.1
.2 MSchG.

Kein Schuiz fir die Marke BIOCLINIQUE in der Schweiz, weil sie als Sachbe-
zeichnung anzusehen ist und zudem téiuschen kann.

Recours contre une décision incidente de Ioffice (refus de protection provisoire
concernant une marque internationale ).

Motifs de refus selon les art. 6™ [itt. B ch.3 de la Convention de Paris et
14 al.2 LMF.

Protection refusée & la marque BIOCLINIQUE en Suisse, parce qu’elle doit étre
considérée comme désignation générique et qu’elle est en outre de nature d tromper le
public.

BGE 101 Ib 144f.,, PMMBI 1975 I 36 {f. und JT 1975 I 5314F., Urteil der
I. Zivilabteilung vom 12. Mirz 1975 1i.S. Goldwell Gesellschaft mbH
gegen das Amt.

Erwdgungen:

1. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde richtet sich gemaf3 ihrem Antrag gegen die
Verfiigung vom 13. August 1974, mit der das Amt der streitigen Marke BIOCLINIQUE
vorldufig den Schutz verweigert hat. Gegen solche Zwischenverfiigungen ist die Be-
schwerde nur zuldssig, wenn die Verfiigungen einen nicht wieder gutzumachenden
Nachteil bewirken kénnen (BGE 97 I 478) oder der Beschwerdefithrer an ihrer Auf-
hebung oder Abinderung ein schutzwiirdiges Interesse hat (Griser, Droit administratif
suisse S.502), was hier nicht zutrifft. In Wirklichkeit will die Beschwerdefiithrerin, wie
aus ihrer Begriindung erhellt, jedoch den Entscheid des Amtes vom 16.Oktober 1974
iiber die definitive Schutzverweigerung anfechten. Auf ihre Beschwerde ist daher einzu-
treten. Es schadet ihr auch nicht, daf} sie zu deren Begriindung hauptsichlich auf ihre
Eingabe an das Amt vom 26.September 1974 verweist (BGE 99 Ib 55).
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2. Im Verhiltnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz ist seit
1970 das Madrider Abkommen {iiber die internationale Registrierung von Marken in der
am 14, Juli 1967 in Stockholm beschlossenen Fassung anwendbar (AS 1970 S. 1689, 1973
1T S.1717). Dessen Art.5 Abs.1 erlaubt den Verbandslindern nur dann, einer inter-
national registrierten Marke den Schutz zu verweigern, wenn nach den in der Pariser
Verbandsiibereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe) genannten
Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register abgelehnt werden diirfte, also
besonders wenn die Marke als Gemeingut anzusehen ist oder gegen die guten Sitten ver-
stoBt (Art. 6 auvinavies Jiy B Ziff, 3 PV Ue).

Die in Art.14 Abs.1 Zifl.2 MSchG vorgesehenen Ablehnungsgriinde, die im vor-
liegenden Falle in Frage kommen, widersprechen dieser zwischenstaatlichen Regelung
nicht. Als Gemeingut im Sinne von Zifl.2 gelten unter anderem Hinweise auf Eigen-
schaften oder die Beschaffenheit der Erzeugnisse, fiir welche die Marke bestimmt ist.
Ein solcher Hinweis liegt vor, wenn die Bezeichnung in einem so engen Zusammenhang
mit der Ware steht, daB3 sie ohne besondere Gedankenarbeit auf eine bestimmte Eigen-
schaft oder Beschaffenheit schlieBen 14Bt. Trifft dies zu, so taugt die Marke nicht zur
Unterscheidung, ist folglich nicht schutzfahig (BGE 91 I 357 Erw. 3 mit Zitaten, 94 1 76,
951478, 96 11 249 Erw. 3). Sittenwidrig sind Marken insbesondere, wenn sie den Kaufer
iiber die Beschaffenheit der Ware oder sonst in einer Hinsicht tduschen kénnen (BGE
98 Ib 9 mit Zitaten).

3. Die Beschwerdefithrerin anerkennt, daf die Markenbestandteile BIO und
CLINIQUE fiir sich genommen Sachbezeichnungen sind. Der dem Griechischen ent-
nommene Bestandteil BIO bedeutet in erster Linie Leben. Diesen Sinn hat er auch in
Zusammensetzungen wie z.B. Biochemie, Biographie, Biologie, Biophysik (vgl. BGE
99 IT 403). Im Eigenschaftswort biologisch, das sich wegen des steigenden Interesses am
Umweltschutz und an gesunder Lebensweise und Erndhrung auch im allgemeinen
Sprachgebrauch durchgesetzt hat, weist BIO auf die naturreine Zusammensetzung oder
Erzeugung von Nahrungsmitteln hin. Das ist z.B. der Fall bei den Wendungen «bio-
logisches Gemiise » und «biologische Landwirtschaft » (vgl. Schweizer Lexikon I [1945]
S.1298; Dupen Fremdwérterbuch [1971] S.99). Noch deutlicher ist der Sachcharakter
beim Wort CLINIQUE, gleichviel ob es als Hauptwort (z. B. fir Krankenhaus) oder als
Eigenschaftswort (z.B. zusammen mit Behandlung oder Unterricht am Krankenbett)
verwendet wird (LITTRE, Dictionnaire de la langue frangaise I [1970] S.968; LAROUSSE
de la médecine 1 [1971] S.345; Schweizer Lexikon IV [1947] S.975; Dupen Fremd-
worterbuch [1971] S.358).

Es bedarf demnach entgegen den Einwinden der Beschwerdefiihrerin keiner beson-
deren Phantasie, um den Sinn der Wortverbindung BIOCLINIQUE zu verstehen. Wer
mit ihren Bestandteilen vertraut ist, wird die Verbindung als biologische Klinik oder ein
auf biologische Heilmethoden spezialisiertes Institut auffassen, in ihr folglich auch einen
Hinweis auf naturreine Produkte erblicken, die in einer solchen Klinik verwendet wer-
den oder aus ihr stammen. Ahnlich verhalt es sich mit der Verbindung Biomedizin, die
als wissenschaftliche Bezeichnung fiir Naturheilkunde oder biologische Medizin ge-
brauchlich ist (MEeEvERrs Enzyklopadisches Lexikon 4 [1972] S.241/2). Das Wort bio-
logisch und die Abkiirzung BIO werden als Hinweis auf Produkte von natirlicher Be-
schaffenheit auch in der Werbung fiir Haarpflege- und Schénheitsmittel verwendet, wie
sie die Beschwerdefithrerin mit der Marke BIOCLINIQUE schiitzen will.

Es 148t sich daher nicht sagen, die streitige Marke ergebe wegen der gegensitzlichen
Anspielungen auf Leben (BIO) und Krankheit (CLINIQUE) keinen klaren Sinn, son-
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dern bestehe aus einer originellen Wortschépfung. Thr Bestandteil BIO verdeutlicht den
Begriff CLINIQUE und macht das Ganze zu einem Hinweis auf eine Naturheilklinik
oder auf die klinische Verwendung naturreiner Produkte. Dadurch unterscheidet sich
die Wortverbindung denn auch klar von der Bezeichnung BIOVITAL, die als Marke
zugelassen worden ist (BGE 99 IT 402). DaB3 ein Wort neu ist, schlieBt seine Wiirdigung
als Gemeingut nicht aus, wenn sein Sinn fiir die Kreise, an die es sich richtet, auf der
Hand liegt. Das trifft namentlich dann zu, wenn es, wie im vorliegenden Falle, aus
bereits bekannten Teilen zusammengesetzt ist. Es verhilt sich dhnlich wie z.B. bei den
Marken ENTEROCURA, DISCOTABLE, SYNCHROBELT und TOP SET, die das
Bundesgericht ebenfalls als Sachbezeichnungen bzw. als beschreibender Natur gewiir-
digt hat (BGE 96 I 755, 99 Ib 22, 95 1 480, 97 I 82).

4. Die Beschwerdefithrerin will die Marke BIOCLINIQUE fiir Parfiimeriewaren,
Korperpflege- und Schénheitsmittel, insbesondere Haarfarbe- und Haarpflegeprodukte
eintragen lassen. Soweit die Marke als Sachbezeichnung auf solche Waren zutrifft, darf
sie schon als Gemeingut nicht geschiitzt werden. Soweit das dagegen nicht der Fall ist,
kann sie Kdufer tauschen und verst68t damit im Sinne von Art. 14 Abs. 1 Ziff.2 MSchG
gegen die guten Sitten (BGE 80 II 178, 96 T 757; TroLLER, Immaterialgiiterrecht I
2.Aufl. S.373). Das Amt hat die Tiduschungsgefahr bejaht, weil der Bestandteil CLI-
NIQUE den Eindruck erwecke, es handle sich um Erzeugnisse mit therapeutischer
Wirkung, und weil die Verbindung BIOCLINIQUE auf Produkte natiirlicher Be-
schaffenheit hinweise, die zur Verwendung in einer Klinik bestimmt seien oder aus einer
solchen stammten.

Diese Begriindung ist nach bereits Gesagtem nicht zu beanstanden: der Einwand der
Beschwerdefiithrerin, die beanspruchte Marke kénne als reine Phantasiebezeichnung gar
nicht tduschend wirken, ist daher unbehelflich., Wieweit Haarpflege als therapeutische
Behandlung gelten kann und Schénheitspflege der korperlichen Gesundheit dient, mag
offen bleiben. Entscheidend ist, daB3 die Marke BIOCLINIQUE wegen ihrer Hinweise
auf ein Krankenhaus und die Verwendung naturreiner Erzeugnisse einen weitergehen-
den Eindruck vermittelt. DaB der eine oder andere Hinweis fiir alle oder einzelne Waren
zutreffe, fir welche die Marke bestimmt ist, behauptet die Beschwerdefiithrerin nicht.
Die Marke ist daher fiir das gesamte Warenverzeichnis geeignet, die Kaufer irrezu-
fihren, folglich auch wegen Sittenwidrigkeit nicht schutzfihig.

5. Da das Wort BIOCLINIQUE schon aus den angefithrten Griinden nicht als
Marke geschiitzt werden kann, braucht nicht gepriift zu werden, ob es der Verordnung
iiber den Verkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenstinden widerspricht, so daf3
die Marke der Beschwerdefiithrerin auch wegen VerstoBes gegen bundesgesetzliche Vor-
schriften nicht zugelassen werden kénnte.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

MSchG Art. 14 dbs. 1 2iff. 2, VG Art. 58

Luldssigkeit einer blofi «vorsorglich » eingereichien Beschwerde gemdfl analoger
Anwendung von Art. 58 VwG.
Ein geographischer Name ist dann keine Sachbezeichnung mehr und schutzfihig,
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wenn er sich im Verkehr durch dauernden und unangefochtenen Gebrauch zur Kenn-
zeichnung fir die Waren eines bestimmten Unternehmens durchgesetzt hat.

Es geniigt die Durchsetzung im Ursprungsland.

Die Durchsetzung im Verkehr kann auch noch im Beschwerdeverfahren vor Bundes-
gericht vorgebracht werden, doch wird in diesem Fall von einer Entschddigung an die
Beschwerdefiihrerin abgesehen.

Recevabilité d’un recours déposé « par précaution » par analogie avec I’ art. 58 LPA.
Unnom géographique n’est plus générique et est par conséquent protégeable si, par un
usage paisible et de longue durée, il s’est imposé dans le public pour désigner les
produits d’une entreprise déterminée.

Le long usage dans le pays &’ origine syffit.

Le fait qu’une marque se soit imposée dans le commerce peut encore étre allégué
durant la procédure de recours devant le Tribunal fédéral. Dans ce cas, si le recours
est admis, aucune indemnité n’est alloude a la recourante.

BGE 100 Ib 3514f., PMMBI 1975 I 254, JT 1975 I 5281f. und Praxis
1975, 2164, Urteil der I.Zivilabteilung vom 5.November 1974 i.S.
Brasseric de Haacht SA gegen das Amt.

A. Die Brasserie de Haacht SA ist Inhaberin der beim Bureau Bénélux
des Marques eingetragenen Wortmarke « HAACHT ». Sie hinterlegte das
fiir Getranke und namentlich fir Bier bestimmte Zeichen auch beim
Internationalen Amt fiir geistiges Eigentum.

Mit Verfiigung vom 22. Januar 1974 verweigerte das Amt dieser Marke
vorldufig den Schutz. Es fithrte zur Begriindung insbesondere aus, die Be-
zeichnung « HAACHT » sei eine nicht unterscheidungskréftige belgische
Herkunftsangabe, die fiir Erzeugnisse anderen Ursprungs tduschend sei.
Gleichzeitig forderte es die Gesuchstellerin auf, nachzuweisen, daf3 sich das
Wort « HAACHT » durch langen und unangefochtenen Gebrauch als
Kennzeichen ihrer Erzeugnisse durchgesetzt habe.

B. Da die Brasseric de Haacht SA innert der ihr anberaumten drei-
monatigen Frist eine Durchsetzung der Marke im Verkehr nicht geltend
gemacht hat, verweigerte das Amt am 22. Mai 1974 die Eintragung end-
giiltig.

C. Die Brasserie de Haacht SA beantragt mit Verwaltungsgerichts-
beschwerde, die Verfiigung des Amtes aufzuheben und die Marke
«HAACHT » in der Schweiz zu schiitzen., Das Amt beantragt, auf die
Beschwerde nicht einzutreten, eventuell sie abzuweisen.

Mit der Verfigung vom 17. Juli 1974 trat es auf ein Wiedererwigungs-
gesuch der Beschwerdefithrerin vom 5. Juli 1974 nicht ein.
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Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

1. Die Beschwerdefiihrerin hat die Beschwerde bloB «vorsorglich » fiir den Fall ein-
gereicht, daf3 das Amt auf ihr gleichzeitig gestelltes Wiedererwidgungsgesuch nicht ein-
trete. Das Amt [ehnt unter Hinweis auf BircaMeier (N.2 zu Art. 55 OG) die bedingte
Anfechtung eines Entscheides als unzuléssig ab. Diese Auffassung entspricht an sich dem
Grundsatz, dal3 ProzeBhandlungen im allgemeinen bedingungsfeindlich sind (GuLpe-
NER, Schweizerisches ZivilprozeBrecht, 2. Aufl., S.211). Das ist indessen kein zwingender
Grund, auf die Beschwerde nicht einzutreten. Wohl trifft zu, da3 durch die Zulassung
einer bedingten Beschwerde ein Verfahren unter Umstéinden verzégert wird. Das ist
etwa dann der Fall, wenn kurz vor Ablauf der Beschwerdefrist einerseits beim Bundes-
gericht eine bedingte Beschwerde und anderseits beim Amt ein Wiedererwigungsgesuch
eingereicht wird. Es hinge dann von der Arbeitsweise des Amtes ab, wann die Beschwerde
behandelt werden kénnte. Dieser Gesichtspunkt ist aber nicht entscheidend. Mal3-
gebend ist vielmehr, daf3 die bedingte Beschwerde im Grunde genommen die gleichen
Wirkungen entfaltet wie die unbedingte Anfechtungserkliarung, die den Hinweis auf ein
gleichzeitig beim Amt gestelltes Wiedererwiagungsgesuch enthilt. In einem solchen Fall
hitte das Bundesgericht keinen Anlaf3, die Beschwerde zu behandeln, bevor das Amt
iiber das Wiedererwagungsgesuch entschieden hat. Art.58 VwG bestimmt vergleichs-
weise, daf3 die Vorinstanz bis zu ihrer Vernechmlassung an die Beschwerdeinstanz die
angefochtene Verfiigung in Wiedererwidgung ziehen kann (Abs. 1). Sie eréffnet gegebe-
nenfalls eine neue Verfiigung ohne Verzug den Parteien und bringt sie der Beschwerde-
instanz zur Kenntnis (Abs.2). Die Beschwerdeinstanz setzt dann die Behandlung der
Beschwerde fort, soweit diese durch die neue Verfiigung der Vorinstanz nicht gegen-
standslos geworden ist (Abs. 3). Es besteht kein Grund, diese Ordnung nicht in dem Sinne
analog auf das Verwaltungsgerichtsverfahren anzuwenden, dafl bedingte Beschwerden
zuzulassen sind. Wollte man anders entscheiden, so kénnte der im Verwaltungsrecht
bestehende Anspruch auf Wiedererwigung dadurch vereitelt werden, daf3 die Beschwer-
deinstanz ohne Riicksicht auf das Ergebnis des Wiedererwiagungsverfahrens urteilen und
damit die Vorinstanz binden wiirde.

2. Belgien und die Schweiz sind am 15.Dezember 1966 dem Madrider-Abkommen
betreffend die internationale Registrierung der Fabrik- oder Handelsmarken (MAA) in
der am 15.Juni 1957 in Nizza revidierten Fassung beigetreten (vgl. La propriété
industrielle 1968, S.10). Dessen Art.5 Ab. I erlaubt den auf das Abkommen verpflichte-
ten Liandern, einer international registrierten Marke den Schutz unter den gleichen
Voraussetzungen zu verweigern, unter denen sie ihn nach der Pariser Verbandsuiberein-
kunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe) einer zur nationalen Eintra-
gung hinterlegten Marke versagen dirfen. Zwischen Belgien und der Schweiz ist die am
31.Oktober 1958 in Lissabon vereinbarte Fassung der PVUe maflgebend (vgl. La pro-
priétéindustrielle 1966, S.5f1.). Sie gestattet gemaf3 Art. 6 auinauies]jt B die Eintragung von
Fabrik- und Handelsmarken zu verweigern, wenn sie «jeder Unterscheidungskraft ent-
behren oder ausschlieBlich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sind, die im
Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des
Wertes, des Ursprungsortes der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen konnen,
oder die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und stindigen Verkehrs-
gepflogenheiten des Landes, in dem der Schutz beansprucht wird, iblich sind».
Art. 6 auinquies it C bestimmt, daB bei der Wiirdigung der Schutzfihigkeit der Marke alle
Tatsachen zu beriicksichtigen sind, insbesondere die Dauer des Gebrauches der Marke.
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Diese Regelung stimmt iiberein mit der Vorschrift des Art.14 Abs.1 Ziff.2 MSchG.
Danach darf eine Marke u. a. dann nicht eingetragen werden, wenn sie als wesentlichen
Bestandteil ein im Gemeingut anzusehendes Zeichen enthélt. Ein geographischer Name
ist dann keine Sachbezeichnung mehr und schutzfahig, wenn er sich im Verkehr durch
dauernden und unangefochtenen Gebrauch als Kennzeichen fiir die Waren eines be-
stimmten Unternehmens durchgesetzt hat (vgl. BGE 77 II 326 betreffend «Sihl»).

3. Die Beschwerdefiihrerin bestreitet nicht, dal « Haacht » der Name einer belgischen
Stadt ist. Sie macht geltend, sie habe ihren Sitz in der benachbarten Gemeinde Boort-
meerbeek, die geographisch unter den Begriff « Haacht » falle. Sie anerkennt anderseits,
daB eine geographische Bezeichnung grundsitzlich nicht als Marke geschiitzt werden
kann, behauptet aber, das Wort « HAACHT » habe sich in Belgien durchgesetzt und sei
auch in der Schweiz zumindest in Fachkreisen bekannt geworden.

Das Amt macht geltend, die Beschwerdefiithrerin stiitze die behauptete Verkehrs-
geltung auf Tatsachen und Beweismittel, die bereits zur Zeit der vorldufigen Zuriick-
weisung ihrer Marken vorhanden waren und hitten beigebracht werden konnen. Die
Beschwerdefiihrerin habe von der im Bundesgesetz tiber das Verwaltungsverfahren vom
20.Dezember 1968 vorgesehenen Moglichkeit, gegen die vorldufige Schutzverweigerung
Einsprache zu erheben, keinen Gebrauch gemacht. Sie habe diese Unterlassung weder
begriindet noch ein Wiederherstellungsbegehren gemall Art.24 VwG gestellt. Wenn sie
im Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht Versaumtes nachzuholen suche, so handle
es sich nicht um Tatsachen, die erst nach der endgiiltigen Verfiigung eingetreten und
daher zu beriicksichtigen sind. Die angefochtene Verfiigung beruhe folglich weder auf
einer unrichtigen noch unvollstindigen Feststellung des Sachverhaltes.

Dieser Ansicht ist nicht zuzustimmen. Nach Rechtsprechung und Lehre kann im
Verwaltungsgerichtsverfahren das Bundesgericht die Feststellung des Sachverhaltes von
Amtes wegen frei tiberpriifen und dabei auch neue Tatsachen beriicksichtigen, und
zwar selbst solche, die erst seit ErlaB3 des angefochtenen Entscheides eingetreten sind (vgl.
Art. 104 lit.b in Verbindung mit Art. 105 Abs.1 OG; BGE 97 I 474 mit Hinweisen;
GriseL, Droit administratif suisse, S.507 oben in Verbindung mit S.481, Ziff. 6 lit.a
Abs.2 und S.510). Ist somit der Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen, so schadet
es der Beschwerdefithrerin nicht, dafl sie sich erst vor Bundesgericht auf die Verkehrs-
geltung der Marke «k HAACHT » beruft, obwohl ihr das offenbar bereits vor Erla3 der
endgtiltigen Verfugung des Amtes moglich gewesen wire. Das Verwaltungsgerichtsver-
fahren des Bundesgerichtes kennt keinen mit der Eventualmaxime der kantonalen
ProzeBordnungen vergleichbaren Grundsatz, daB simtliche Angriffs- und Verteidigungs-
mittel innerhalb eines bestimmten Verfahrensabschnittes vorzubringen sind und spiter,
insbesondere in Rechtsmittelverfahren, nur noch unter genau umschriebenen Voraus-
setzungen nachgebracht werden diirfen. Wollte man die Behauptung der Beschwerde-
fuhrerin als verspitet betrachten und die Beschwerde abweisen, so wire damit nichts
gewonnen. Die Beschwerdefithrerin kénnte in einem neuen Verfahren das Versdumte,
wenn auch mit zusdtzlichen Kosten, ohne Rechtsnachteile nachholen. Die von der
Beschwerdefiihrerin behauptete Verkehrsgeltung ist daher anhand der eingelegten
Beweismittel zu priifen.

4. Das Amt bestreitet die Verkehrsgeltung der Marke « HAACHT » in Belgien nicht.
Sie kann denn auch nicht im Ernst bezweifelt werden. So bestitigte die Handels- und
Industriekammer von Loewen am 26. Juni 1974, daB sich die Marke « HAACHT » in
Belgien in den einschlagigen Kreisen durch einen langen und unangefochtenen Ge-
brauch durchgesetzt habe. AuBlerdem geht aus der Jubildumsschrift der Beschwerde-
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fithrerin hervor, daB diese in Belgien seit 75 Jahren unter der Bezeichnung « HAACHT »
Bier herstellt und verkauft. Unter diesen Umstdnden eriibrigt es sich, die Akten zur
Ergdnzung des Tatbestandes an das Amt zuriickzuweisen.

a) Das Amt begriindet den Eventualantrag auf Abweisung der Beschwerde damit,
daB nach der neuesten Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE 99 Ib 10ff.) eine
Marke im Inlandverkehr Geltung besitzen miisse. Diese Voraussetzung sei erst dann er-
fullt, wenn sich das Zeichen beim kaufenden Publikum durchgesetzt habe. Es gentige
daher nicht, daf3 schweizerische Brauereikreise diec Marke der Beschwerdefiihrerin an-
geblich kennen.

b) Das Bundesgericht hat im erwdhnten Entscheid seine frithere Rechtsprechung da-
hin prazisiert, daB nach Art. 6 auinauies Jit G PVUe die im Einfuhrland erlangte Verkehrs-
geltung einer Marke zu berticksichtigen sei (BGE a.a.O. 8.30-33). Es nahm aber ander-
seits ausdriicklich Bezug auf BGE 55 I 262 («Tunbridge Wells »), wo dargelegt wird
(5.271), daB3 Herkunftsbezeichnungen mindestens fiir die Beziehungen zwischen den
Verbandsstaaten dann ausnahmsweise als Marke verwendet werden diirfen, wenn sie im
Ursprungsland lange gebraucht worden sind. Es fiigte sodann bei, dafl der Ausdruck
«Tundridge Wells », im Ursprungsland England eine Ortsbezeichnung, folglich ein
Freizeichen gewesen sei, das sich dort durch langen Gebrauch zum Individualzeichen
umgebildet habe. Schweizerische Geschiftsleute seien an seiner Freihaltung fir den
Gebrauch im Inland nicht interessiert gewesen. Die Verwendung von «Tunbridge
Wells » als Marke durch sie hitte geradezu tiauschend wirken konnen. Das habe das
Bundesgericht schon im Entscheid 73 II 133 angedeutet, als es mit BGE 55 1 262 ff.
einen Vergleich gezogen und die Nachahmung der Marke «cigarettes frangaises » des
Inhabers des franzésischen Tabak-Regiebetriebes wegen Taduschungsgefahr als unzu-
lassig erklirt habe. Diese Uberlegungen gelten auch im vorliegenden Fall. Da sich die
Marke der Beschwerdefiihrerin in Belgien durchgesetzt hat, diirfen sie dort einheimische
oder fremde Konkurrenzunternehmen nicht verwenden. Ebensowenig ist diesen Unter-
nehmen das Zeichen « HAACHT » fiir das Gebiet der Schweiz freizuhalten, da hier der
Gebrauch durch sie wie im Ursprungsland tduschend wirken kénnte. Daher ist nicht zu
priifen, ob die Marke der Beschwerdefiihrerin in der Schweiz deshalb nicht Verkehrs-
geltung erlangen konnte, weil sie gema 3 threm Prospekt in erster Linie zur Bezeichnung
eines « HAACHT Super Pils »-Bieres verwendet wird und in der Schweiz der Ausdruck
«Pils » fiir ein nicht tschechoslowakisches Bier nicht zulissig ist (vgl. Urteil der I. Zivil-
abteilung vom 13.November 1973 i.S. Interbeva gegen Eidgendssisches Amt fiir geisti-
ges Eigentum, verdffentlicht in PMMBI 1974 1 11f.).

5. Da die Beschwerdefiihrerin wesentliche Tatsachen und Beweismittel ohne Grund
erst vor Bundesgericht geltend gemacht hat, sind dem Amt keine Kosten aufzuerlegen
und ist von einer Entschidigung an die Beschwerdefiihrerin abzusehen.

Demnach erkennt das Bundesgerichi:

Die Beschwerde wird gutgeheilen und das Eidgenéssische Amt fiir geistiges Eigentum
angewiesen, der Marke « HAACHT » den Schutz in der Schweiz zu gewahren.
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Firmenrecht (OR Art. 944 Abs. 1 und HRegV Art. 45 und 46)

Verlegung des Sitzes einer Firma in einen anderen Registerbezirk. Die urspriing-
liche Ortsangabe darf bet der Neueintragung nicht betbehalten werden.
Voraussetzungen, unter denen ein regionaler oder territorialer Susatz in die Firma
aufgenommen werden darf.

Déplacement du stége d’une entreprise dans un autre ressort de registre du commence.
La désignation territoriale originelle ne peut pas étre maintenue lors de la nouvelle
inscription.

Conditions auxquelles une adjonction territoriale ou régionale peut étre employée
dans la raison de commerce.

BGE 100 Ib 24011, Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. September 1974
i.S. X gegen Eidg. Amt fiir das Handelsregister.

A. X betreibt ein Geschaft fiir Rohrisolationen und Kunststoff beschich-
tungen von Behiltern, Boden und Winden, das im Handelsregister Bern
unter der Firma «Isolationswerk Bern ... » eingetragen war. Bei der Ver-
legung des Geschiftssitzes von Bern nach Schiipfen verlangte das Eidge-
nossische Amt fiir das Handelsregister iiber das nunmehr zustindige
Handelsregisteramt Aarberg eine entsprechende Anderung der Firma.
Die alte Sitzbezeichnung, machte es geltend, sei unwahr und tduschend,
und diirfe daher nicht mehr eingetragen werden. Die von X gewtlinschte
Zustimmung zur Weiterfithrung der bisherigen Firma lehnte es durch
Verfiigung vom 29. April 1974 ab.

B. Mit der vorliegenden Verwaltungsgerichtsbeschwerde begehrt X,
cs sei thm «zu gestatten, die Firma <Isolationswerk Berns im Handels-
register Aarberg einzutragen ». Das Eidgendssische Amt fiir das Handels-
register beantragt Abweisung der Beschwerde.

Das Bundesgerichi zieht in Erwdgung:

1. Nach Art.945 Abs.1 OR mull, wer als alleiniger Inhaber ein Geschift betreibt,
den wesentlichen Inhalt seiner Firma aus dem Familiennamen mit oder ohne Vornamen
bilden. Das Begchren des Beschwerdefiihrers, die Firma «Isolationswerk Bern » im
Handelsregister Aarberg einzutragen, kann daher zum vorneherein nicht geschiitzt
werden. Zudem lautete die Eintragung im Handelsregister des Amtsbezirkes Bern auf
die Firma «Isolationswerk Bern ...». Von einer Weiterfithrung der bisherigen Firma
konnte nur dann die Rede sein, wenn mindestens der Familienname des Beschwerde-
fithrers als Bestandteil beibehalten wiirde.

2. Art.934 Abs.1 OR bestimmt, daB3 wer ein Handels-, Fabrikations- oder anderes
nach kaufménnischer Art gefithrtes Gewerbe betreibt, seine Firma am Ort der Haupt-
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niederlassung in das Handeslregister eintragen lassen muf3. Der Beschwerdefiihrer hat
den Sitz seines Geschiftes von Bern nach Schiipfen verlegt. Hier befinden sich gemaf3
den Darlegungen des Amtes in der Beschwerdeantwort die Leitung und der technische
Betrieb des Unternehmens. Etwas anderes ergibt sich weder aus der Beschwerdeschrift
noch sonst aus den Akten. Der Beschwerdefithrer erkliart im Zusammenhang mit der
Verlegung des Sitzes, dafl die « Geschiftstatigkeit die gleiche » bleibe, sich «hdéchstens
die Lokalitdten » dndern, «in welchen das Gewerbe ausgetibt wird ». Es kann also ange-
nommen werden, daf3 Sitz und Hauptniederlassung des Geschiftes ortlich zusammen-
fallen.

Im Kanton Bern wird das Handelsregister, wie Art.927 Abs.2 OR es gestattet,
bezirksweise gefithrt. Schiipfen liegt im Registerbezirk Aarberg. Die Verlegung des
Sitzes an jenen Ort bedingte daher gemal3 Art.49 HRegV die entsprechende Neueintra-
gung der Firma, was der Beschwerdefiihrerer denn auch nicht bestreitet.

3. Der Beschwerdefiihrer riigt, die angefochtene Verfiigung sei «im Hinblick auf den
bisherigen Gebrauch der Firma » unangemessen. Unangemessenheit kann jedoch nur
geltend gemacht werden, wenn eine der in Art. 104 lit.c OG genannten Voraussetzun-
gen erfiillt ist. Das trifft hier nich zu. Insbesondere fehlt eine bundesrechtliche Bestim-
mung, dergemil} die angefochtene Verfiigung auf ihre Angemessenheit hin {iberpriift
werden konnte. Zulassigkeit ist die Beschwerde wegen «Verletzung von Bundesrecht
einschlieBlich Uberschreitung oder Mif3brauch des Ermessens » im Sinne von Art. 104
lit.a OG. Gewil soll das Amt auch im Rahmen des ihm zustehenden Ermessens sich von
sachlichen Gesichtspunkten leiten lassen und nach Recht und Billigkeit befinden. In-
dessen hat das Bundesgericht im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren nicht
sein eigenes Ermessen anstelle desjenigen des Amtes zu setzen. Es kann eine Beschwerde
nur gutheiflen, wenn das Amt unerlaubterweise nach Ermessen verfiigt oder sein Er-
messen tberschritten hat (BGE 97 1 75, 94 I 560, 93 T 564, 92 1 294).

4. Nach Art. 944 Abs.1 OR diirfen in jede Firma, neben den gesetzlich vorgeschriebe-
nen, noch Angaben aufgenommen werden, die zur niheren Umschreibung der darin
genannten Personen dienen oder auf die Natur des Unternehmens hinweisen, vorausge-
setzt, dal der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Tduschungen verursachen
kann und keinem &ffentlichen Interesse zuwiderlduft. Damit iibereinstimmend verlangt
Art.38 Abs.1 HRegV fiir alle Eintragungen im Handelsregister, dall sie wahr sein
miissen, keine Tduschungen veranlassen und keinem o6ffentlichen Interesse wider-
sprechen diirfen. Sie unterliegen gemif3 Art. 115 HRegV der Priifung und Genehmigung
durch das Eidgendssische Amt fiir das Handelsregister.

Ob eine Firma tduschend wirkt, ist nach dem Eindruck zu entscheiden, den sie beim
Durchschnittsleser hervorruft (BGE 95 I 279 Erw.4). Unter diesem Gesichtspunkt ist
mit dem Amt davon auszugehen, daB in der Firma des Beschwerdefithrers die Orts-
angabe «Bern» in Verbindung mit der Sachbezeichnung «Isolationswerk » nur als
Hinweis auf den Sitz oder auf die értliche Lage der Betriebsstitte des Unternehmens auf-
gefal3t werden kann.

Gilt die Ortsangabe in der Firma einer Aktiengesellschaft zumeist als schwaches,
wenig charakteristisches und daher nebensachliches Element (BGE 90 II 203), so hat
sie in der Einzelfirma ihre Bedeutung im Hinblick auf die AusschlieBlichkeitsbestim-
mung des Art.946 OR. Jedenfalls aber unterliegt ihre Verwendung den allgemeinen
Grundsitzen der Firmenbildung. Da sie in der Firma des Beschwerdefiihrers auf « Bern »
lautet, ist sie fiir das mit Sitz und Betriebstitte nach Schiipfen verlegte Unternehmen
offenkundig unwahr, folglich auch tiduschend. Das vom Beschwerdefithrer geforderte
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«Verstindnis fiir die wirtschaftlichen Belange » vermag daran sowenig etwas zu dndern,
wie die Behauptung, daf3 «die Geschiaftstdtigkeit die gleiche » geblieben ist.

5. Der Beschwerdefiihrer stellt sich auf den Standpunkt, dal3 sich sein Geschift auch
nach der Verlegung des Sitzes «im Raume Bern» befinde und durch den Zusatz
«Bern » in der Firma als «dem Raum oder gar Kanton Bern zugehérig » gelte, was
gemafl BGE 98 Ib 299 erlaubt sei.

a) Nach Art.46 in Verbindung mit Art.45 HRegV darf ein territorialer oder regio-
naler Zusatz als Bestandteil der Firma nur mit Bewilligung des Eidg. Amtes in das Han-
delsregister eingetragen werden, wenn «besondere Umstande » vorliegen. Es steht auBer
Zweifel,dal3 der Durchschnittsleser das Wort «Bern » als Ortsangabe, nicht als territoriale
oder regionale Bezeichnung, wie sie durch den adjektivischen Zusatz « Berner » oder «ber-
nisch » zum Ausdruck gebracht werden kénnte, versteht. AuBBerdem liegen auch keine be-
sondern Umstande vor, um dem Beschwerdefithrer die Aufnahme eines regionalen oder
territorialen Zusatzes in seine Firma zu gestatten. Nach BGE96 1612 kann ein solcher Zu-
satz nicht allein deshalb in die Firma aufgenommen werden, weil er das Gebiet umschreibt
in welchem das Unternehmen seinen Sitz hat oder titig ist. Freilich verwirft das Bundes-
gericht im Entscheid 98 Ib 299 die Ansicht des Amtes, der territoriale oder regionale
Zusatz diirfe nur bewilligt werden, wenn der Inhaber der Firma im betreffenden Gebiet
praktisch eine Monopolstellung habe, d.h. die représentative Organisation sei. Daraus
folgt indessen nicht, da3 umgekehrt eine Firma zugelassen werden miisse, die durch den
regionalen Zusatz falschlicherweise den Eindruck erweckt, dem Unternehmen komme
die erwihnte Sonderstellung zu. Gerade das gilt fiir die Firma des Beschwerdefiihrers,
sobald man den Zusatz «Bern » nicht auf den Ort, sondern auf die Region bezieht. Das
Amt erkldrt in seiner Verfiigung unwidersprochen, das Unternehmen des Beschwerde-
fithrers sel weder das einzige noch das wirtschaftlich tiberragende Werk der Isolations-
branche im Kanton Bern. Im tbrigen ist darauf hinzuweisen, daf3 in BGE 98 Ib 298f
die damalige Beschwerdefiihrerin die Bezeichnung «Coop Oberwallis» verwenden
wollte, um die Zugehorigkeit zum Verband Coop Schweiz auszudriicken und ihre — auf
das Oberwallis ausgedehnte genossenschaftliche Titigkeit — gegeniiber den andern Mit-
gliedern des Verbandes abzugrenzen. Ahnliche Verhiltnisse liegen beim Unternehmen
und der Firma des Beschwerdefithrers nicht vor.

b) Der Beschwerdefiihrer kann nach der Sitzverlegung den Zusatz «Bern » in seiner
Firma auch nicht mit dem Hinweis darauf beanspruchen, daB3 das Amt die Eintragung
der Firmen «Solsano Koéniz Immobilien AG » und «Maschinenfabrik Bern AG » zur
Eintragung zugelassen hat. Abgesehen davon, daf die erwdhnten Firmen nach den Dar-
legungen des Amtes im Vergleich zur Firma des Beschwerdefiihrers Unterschiede auf-
weisen und im vorliegenden Verfahren nicht auf ihre Zulassigkeit zu tiberpriifen sind,
ist das Bundesgericht an die Praxis der Registerbehoérden nicht gebunden und diirfen
diese ihre Praxis aus sachlichen Griinden dndern. Zudem ist jeder Fall nach den ihm
eigenen Umstidnden zu wiirdigen (BGE 97 I 78 und dort erwidhnte Entscheide).

6. Der Beschwerdefithrer behauptet, die Anderung der Firma bringe eine unertrig-
liche «wirtschaftliche EinbuBle » mit sich. Wie es sich mit dieser nicht nidher belegten
Behauptung verhialt, kann offen bleiben. Jedenfalls fithrt sie nicht zu einer andern
Beurteilung. Das Gebot der Firmenwahrheit, vorbehiltlich der hier nicht in Betracht
kommenden gesetzlichen Milderungen, und das Tauschungsverbot haben absolute
Geltung. Das 6ffentliche Interesse an ihrer Durchsetzung geht dem privaten Interesse
des Beschwerdefiihrers vor. Die Handelsregisterbehérden sind denn auch verpflichtet,
die Anderung einer Eintragung durchzusetzen, wenn diese «mit den Tatsachen » nicht
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mehr iibereinstimmt (Art.60 HRegV). Zudem ist nicht anzunehmen, daB3 der Beschwer-
defiihrer bei sachgerechter Aufklarung der interessierten Kreise eine Beeintrachtigung
seiner Kundschaft erfahren wird. Die Anpassung von Anschriften auf Geschiftsfahr-
zeugen, auf Geschiftsemblemen usw., hat Auslagen zur Folge, die bei der Verlegung des
Geschiftssitzes vorauszuschen sind. Dasselbe gilt fiir das Geschéftspapier. Der vom
Beschwerdefiihrer in seinem Schreiben vom 18. April 1974 an das Amt behauptete Auf-
wand von Fr. 10000 fiir unrichtigen Neudruck hitte sich durch vorherige Orientierung
iiber die Rechtslage vermeiden lassen. Die entsprechenden Kosten konnen dem Zwang
zur Firmainderung umsoweniger zugeschrieben werden, als der gewéhlte Briefkopf— mit
der Abkiirzung «IWB» und der Angabe «Isolationswerk Bern Inhaber: ...» — auch
dem bisherigen Firma-Eintrag im Handelsregister nicht entspricht.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Beschwerde wird abgewiesen.

Firmenrecht (OR Art. 944 Abs. 1, 950 Abs. 1, 951 Abs.2 und 956 Abs. 2,
UWG Art. 1 Abs. 2 lit.d)

Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firma der Aktiengesellschaft (Ver-
deutlichung der Rechitsprechung ).

Verwechslungsgefahr im konkreten Fall bejaht ( Aufenhandel AG | Aufenhandels-
Finanz AG).

Sachbezeichnungen, die in die Firma der Aktiengesellschaft aufgenommen werden,
sind vom Nachbeniitzer mit einem unterscheidungskrdiftigen Qusatz zu versehen.
Kumulative Anwendung von Firmen- und Wettbewerbsrecht (bejaht).

Exigences quant au caractére distinctif de la raison de commerce de la société
anonyme (éclaircissement de la jurisprudence ).

Risque de confusion admis dans le cas particulier (Aufenhandel AG [Aufen-
handels-Finanz AG).

Des désignations génériques contenues dans la raison de commerce d’une société
anonyme dotvent éire pourvues par I'utilisateur subséquent d’une adjonction propre
a distinguer la raison de celles qui existent déja.

Application cumulative du droit des raisons de commerce et de celui de la concurrence

déloyale (admuse ).

BGE 100 IT 224 ff., JT 1975 I 539ff. und Praxis 1975, 121F., Urteil der
I. Zivilabteilung vom 9. Juli 1974 i.S. AuBenhandels-Finanz AG gegen
AuBenhandel AG.

A. Die im Jahre 1950 gegriindete Aullenhandel AG mit Sitz in Ziirich
befafit sich mit Import, Export, Transit von und dem Handel mit Waren
jeder Art. Die AuBenhandels-Finanz AG wurde im Jahre 1971 gegriindet
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und hat ihren Sitz ebenfalls in Ziirich. Sie bezweckt die Durchfiithrung
von Finanzierungsgeschiften aller Art, besonders auf dem Gebiet des
AuBenhandels, sowie von Transaktionen, dic mit dem Hauptzweck im
Zusammenhang stehen oder diesen férdern kénnen.

B. Nach einem Briefwechsel zwischen den Vertretern der beiden Gesell-
schaften klagte die AuBlenhandel AG gegen die AuBlenhandels-Finanz AG.
Sie beantragte, festzustellen, daB3 die Verwendung der Firma «Auflen-
handels-Finanz AG » durch die Beklagte eine widerrechtliche Verletzung
ihrer Firma und deren Gebrauch im Geschiftsverkehr, auf Drucksachen,
Anschriften oder sonstwie, unlauteren Wettbewerb darstellt (Rechtsbe-
gehren 1), der Beklagten die Fortsetzung der genannten unerlaubten
Handlung unter Androhung von Strafe nach Art. 292 StGB zu untersagen
(Rechtbegehren 2) und sie zu verpflichten, den rechtswidrigen Zustand zu
beseitigen und ihre im Handelsregister eingetragene Firma abzuindern
durch Streichung des Bestandteiles « AuBenhandels », eventuell durch Zu-
fiigung eines Zusatzes, wodurch sich ihre Firma deutlich von jener der
Kldgerin unterscheidet (Rechtsbegehren 3).

Das Handelsgericht des Kantons Zirich schiitzte am 28.November
1973 die Klage teilweise dahin, daB3 es der Beklagten unter Strafandrohung
verbot, die Firma AuBlenhandels-Finanz AG im Geschaftsverkehr, auf
Drucksachen und Anschriften weiterhin zu verwenden, und sie verpflich-
tete, den rechtswidrigen Zustand zu beseitigen und ihre im Handels-
register eingetragene Firma im Sinne der Erwigungen abzuindern.

C. Mit Berufung an das Bundesgericht verlangt die Beklagte, es sei die
Klage abzuweisen, eventuell die Sache an die Vorinstanz zurtickzuweisen.
Die Kldgerin beantragt, den kantonalen Entscheid zu bestdtigen.

Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

2. Die Klégerin stiitzt ihre Begehren zunichst auf Firmenrecht (Art. 951 OR). Das
Handelsgericht beurteilt unter diesem Gesichtspunkt die Verwechselbarkeit der Firma
der Beklagten nach dem Eindruck, den sie auf das «unvoreingenommene Publikum »
bzw. das «Publikum » macht. Dagegen wendet die Beklagte ein, maB3gebend sel nach
der Rechtsprechung (BGE 94 II 129, 92 II 97) nicht die Anschauung des «breiten
Publikums », sondern die iibliche Aufmerksamkeit in den Kreisen, mit denen die zu ver-
gleichenden Firmen in Geschéftsbeziehungen stehen. Demnach sei im vorliegenden Fall
auf Kaufleute, die im Import- und Exporthandel titig sind, sowie auf Finanzkreise
abzustellen.

Die Firma der A.-G. mul sich von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma
deutlich unterscheiden (Art.951 Abs.2 OR), ansonst der Inhaber der dlteren Firma auf
Unterlassung des Gebrauchs der neueren Firma klagen kann (Art.956 Abs.2 OR). Da
die Aktiengesellschaften ihre Firma frei wihlen konnen, sind an die Unterscheidbarkeit
strenge Anforderungen zu stellen (BGE 97 II 235). Wie die Beklagte an sich mit Recht
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cinwendet, macht das Bundesgericht die Verwechslungsgefahr zweier Firmen vorab von
der Aufmerksamkeit abhidngig, die in den Kreisen iiblich ist, mit denen die beiden
Firmen geschiftlich verkehren (vgl. BGE 94 II 129, BGE 92 II 98 und dort erwihnte
Entscheide). Dieses vom Handelsgericht ausdriicklich erwédhnte Kriterium schriankt
jedoch den Firmenschutz nicht auf wettbewerbsrechtliche Gesichtspunkte ein. Das
Gebot deutlicher Unterscheidbarkeit dient nicht der Ordnung des Wetthewerbes, son-
dern will den Inhaber der dlteren Firma um seiner Persénlichkeit und seiner gesamten
Geschiftsinteressen willen vor Verletzungen bewahren sowie das Publikum vor Irre-
fithrung schiitzen. Zu diesem Publikum zdhlen neben den Geschiftskunden auch Dritte,
wie Stellensuchende, Behorden und éffentliche Dienste (BGE 97 IT 235, 93 IT 44, 92 IT 96
Erw.1). Es ist daher nicht zu beanstanden, da3 das Handelsgericht bei der Beurteilung
der Verwechslungsgefahr der beiden Firmen nicht allein das Unterscheidungs- und
Erinnerungsvermégen der beteiligten Handels- und Finanzkreise beriicksichtigt, wie das
die Beklagte verlangt.

3. Die Beklagte widerspricht der Ansicht des Handelsgerichts, daf3 sich ihre Firma
durch den Zusatz «Finanz » von der Firma der Kligerin nicht geniigend unterscheide.

Dieser Einwand trifft nicht zu. Es kann im Ernste nicht bestritten werden, daf} in der
Firma der Beklagten der Ausdruck « Auflenhandel » priagender Bestandteil ist. Der Zu-
satz «-Finanz » ist klanglich schwicher und auch begrifflich nicht aussagekriftig genug,
um den durch die gemeinsame Bezeichnung « AuBlenhandel » am Anfang beider Firmen
erweckten Eindruck der Ubereinstimmung in der Erinnerung auszuléschen. Auch wenn
er auf eine gewisse Beschrankung oder Eigenart der Geschiftstitigkeit hinweist, so be-
ziehtsich diese erkliartermafen auf den AuBlenhandel und fillt damit in das angestamm-
te Tatigkeitsgebiet der Klidgerin. Das laft die Vermutung aufkommen, zwischen den
Parteien bestehe ein rechtlicher oder wirtschaftlicher Zusammenhang, was die Klige-
rin nicht hinzunehmen braucht (BGE 98 II 65 und dort erwdhnte Entscheide). Es
verhilt sich somit hinsichtlich der Verwechslungsgefahr nicht anders als in den Fillen
Ecco International GmbH Zirich c. International Escort and Secretary A.-G. (unver-
6ffentlichtes Urteil vom 8.Mai 1974), Nordfinanz-Bank Ziirich (vormals Verwaltungs-
bank Zirich A.-G.) ¢. Nordic Verwaltungs- und Finanz A.-G. (unverdffentlichtes Urteil
vom 17.Februar 1974), Intershop Holding A.-G. c¢. Interstop A.-G. (BGE 97 II 234),
Uhrenfabrik Rolex A.-G. ¢. Rolax A.-G. Kugellagerfabrik (unveroffentlichtes Urteil vom
4.Mai 1971) oder Pavag A.-G. c. Bavag Bau- und Verwaltungs A.-G. (BGE 92 II 95).

4. Die Beklagte trigt eventualiter vor, daB3 ihre Firma auch dann unveridndert zuzu-
lassen sei, wenn sie mit jener der Klagerin verwechselbar wire; denn sonst miite «eine
unerwiinschte Monopolisierung von Sachbegriffen Platz greifen », welche die «Suche
neuer Geschiftsfirmen wohl illusorisch werden lieBe ». Sie beruft sich fiir diese Auffassung
auf PEDRAZZINT (Bemerkungen zur neueren firmenrechtlichen Praxis, in « Lebendiges
Aktienrecht », Festgabc fiir Wolfhart Friedrich Biirgi, S.309). Dieser Autor ist der
Meinung (a.a.O.), das nach Art.944 Abs.1 OR zu den allgemeinen Grundsitzen der
Firmenbildung gehérende offentliche Interesse biete die gesetzliche Handhabe, um
«Sachbezeichnungen allein », da fiir diese ein Freihaltebediirfnis bestehe (Art.944
Abs. 1), in der Firmenbildung auszuschlieBen. Die Bewilligung dieser Argumentation
wiirde zu einer grundlegenden Anderung der Rechtsprechung fiithren, was nicht er-
wiinscht (vgl. die Besprechung von BGE 97 11 234 durch KumMeRr in ZBJV 109 S.146/47)
und auch mit der geltenden Ordnung nicht vereinbar wire.

Nach Art.950 Abs.1 OR konnen Aktiengesellschaften unter Wahrung der allge-
meinen Grundsitze der Firmenbildung ihre Firma frei wihlen. GemalB3 Art.944 Abs. 1
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OR sodann darf die Firma neben den gesetzlich vorgeschriebenen auch Angaben ent-
halten, die auf die Natur des Unternehmens hinweisen, vorausgesetzt, da3 der Inhalt
der Firma der Wahrheit entspricht, keine Tauschungen verursachen kann und dem
6ffentlichen Interesse nicht zuwiderlduft. Einerseits also sind Sachbezeichnungen in der
Firma von Gesetzes wegen erlaubt. Andcrseits verbietet es der Grundsatz der Firmen-
wahlfreiheit, daf3 Sachbezeichnungen in jedem Fall, auch vom Erstbeniitzer, mit einem
Zusatz zu versehen sind, wie es PEprazzint (a.a.O. S.308 und 309) alternativ anregt.
Diese Anforderung kann und muB kraft des Tduschungsverbotes (Art.944 Abs.1 OR)
und der AusschlieBlichkeits- und Schutzbestimmungen (Art.951 Abs.2 und 956 OR)
nur gegeniiber dem Nachbeniitzer einer Sachbezeichnung durchgesetzt werden. Auch
wenn das von Pedrazzini angerufene éflentliche Intercsse der Firmenbildung eine ge-
meingtlltige Schranke setzt, so ist diese nach Wortlaut und Sinn des Art.944 Abs.1 OR
nur als Korrektivim Einzelfall zu verstehen, kann also nicht Angaben in der Firma aus-
schlieBen, welche die nimliche Gesetzesbestimmung ausdriicklich als zulidssig crklért.
Das Freihaltebediirfnis fiir Sachangaben mag zwar, wenn auch nur bedingt (vgl.
KUMMER, a.a.0.), im privaten, d.h. im wirtschaftlichen Interesse des Unternehmers be-
stehen. Das 6ffentliche Interesse deckt es keineswegs, sondern geht gerade mit Riicksicht
auf das heutige Wirtschaftsgeschehen (Diversifikation und Konzentration der Unter-
nehmen) auf klare Unterscheidung der Firmen. Dieses Erfordernis ist, wic erwahnt, vom
Nachbeniitzer einer Sachbezeichnung zu beachten. So gebieten es die gesetzliche
Ordnung und insbesondere ihr personlichkeitsrechtlicher Einschlag, den die zu ein-
seitig auf wettbewerbsrechtliche Gesichtspunkte angelegte Argumentation Pedrazzinis
weitgehend miBachtet.

5. Die Klégerin stiitzt ihre Rechtsbegehren auch auf unlauteren Wettbewerb. Das ist
zulissig. Wie das Firmenrecht (Art. 956 Abs.2 OR) verlangt auch das Wettbewerbsrccht
(Art.]1 Abs.2 lit.d UWG), daB sich eine jingcre von einer dlteren Firma eines Mitbe-
werbers gentigend unterscheide (BGE 98 II 63). Das Handelsgericht stellt verbindlich
fest, daB3 sich die Tiatigkeitsgebiete der Parteien mindestens teilweise iiberschneiden.
Es folgert daraus unter Hinweis auf BGE 90 IT 323 mit Recht, dafl zwischen den
Parteien ein Wettbewerbsverhiltnis besteht. Ist die Verwechslungsgefahr unter firmen-
rechtlichen Gesichtspunkten zu bejahen, so ist sie es auch nach Wettbewerbsrecht.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird teilweise gutgeheiflen, das Urteil des Handeslgerichts des Kantons
Ziirich vom 28.November 1973 aufgehoben und die Sache an die Vorinstanz zu neuer
Entscheidung im Sinne der Erwagungen zuriickgewiesen.

KG Art. 4, OG Art. 66 Abs. 1

Art. 66 Abs. 1 OG gilt auch fiir das Bundesgericht. Dieses darf ein neues Urteil
nicht auf Entscheidungsgriinde stiitzen, die es im Riickweisungsentscheid abgelehnt
oder iiberhaupt nicht in Erwigung gezogen hat.

Art. 4 KG. Nach dieser Vorschrift ist ein Preisunterschied, den ein Kartell bei
Lieferungen an Grossisten einerseits und an Detaillisten anderseits anwendet, nicht
unzuldssig.
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Lart.66 al.1 OF vaut aussi pour le Tribunal fédéral, qui ne peut fonder un
nouveau jugement sur des motifs qu’il avait écartés ou dont il avait fait totalement
abstraction dans son premier arrét.

Art. 4 LCart. Nest pas illicite au regard de cette disposition une différence de prix
opérée par un cartel entre ses livraisons aux grossistes d’une part, aux détaillants
d’autre part.

BGE 101 IT 1421t Urteil der L. Zivilabteilung vom 11, Mirz 1975 1. S.
B.A.T. (Suisse) S.A. et consorts gegen Rentchnick.

A. Jacques Rentchnick, négociant en tabacs, exploite a Genéve deux
magasins de détail. Il vend notamment des cigarettes fabriquées par les
Sociétés B.A.T. (Suisse) S.A. (anciennement Compagnie britannique et
américaine de tabacs S.A.), Edouard Laurens «Le Khédive» S.A et
United Cigarettes Company Ltd, toutes trois membres de I’Association
suisse des fabricants de cigarettes (ci-aprés: ASFC)

En 1958, cette association et celle des grossistes spécialistes de la branche
du tabac sont convenues d’une nouvelle réglementation du marché, ré-
partissant la clientéle entre les fabricants et les grossistes. Les premiers ne
livraient plus qu’aux grossistes et aux centrales des sociétés d’achat, ainsi
qu'aux «détaillants spécialistes » définis selon des critéres arrétés par
PASFC d’entente avec les grossistes.

Refusant de se soumettre aux conditions requises des «détaillants
spécialistes », Rentchnick n’a plus obtenu de livraisons directes des
fabricants précités et a df se procurer leurs cigarettes auprés des grossistes,
a un prix plus élevé.

B Rentchnick a ouvert contre la Compagnie britannique et américaine
de tabacs S.A., Edouard Laurens «Le Khédive » S A., United Cigarettes
Company Ltd et Tabatex S.A. (cette derniére société ayant été liquidée
depuis lors) deux actious fondées, I'une sur la loi sur les cartels et I'autre
sur les art.28 CC et 41 CO, pour la période antérieure a Ientrée en
vigucur de cette loi. Il demandait que le refus des défenderesses de le
ravitailler directement ftit déclaré illicite, les défenderesses étant condam-
nées a reprendre leurs livraisons et a lui payer diverses sommes 2 titre de
dommages-intéréts et de réparation du tort moral.

Débouté de ses conclusions par jugements du 10 mai 1968 de la Cour de
justice du canton de Genéve, le demandeur a recouru en réforme au
Tribunal fédéral.

Par arréts du 5 novembre 1968, le Tribunal fédéral a admis les deux
recours, annulé les décisions attaquées ct renvoyé la cause a 'autorité
cantonale pour nouveau jugement dans le sens des motifs.
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I1 a considéré, quant a I'action fondée sur la loi sur les cartels, que le
refus de la livraison directe par les intimées était une mesure discrimina-
toire tombant sous le coup de I’art.4 LCart. Les constatations du juge-
ment déféré étant insuffisantes, la cause doit étre renvoyée selon ’art. 64
QJ a lautorité cantonale, qui examinera sur le vu de I’état de fait com-
plété — une expertise étant utile sinon nécessaire - si cette mesure vise a
entraver notablement le recourant dans ’exercice de la concurrence, au
sens de lart.4 LCart. Dans 'affirmative, la cour cantonale dira si,
cxceptionnellement, les entraves a la concurrence imposées par les intimées
au recourant sont licites parce que justifiées par des intéréts légitimes
prépondérants au sens de art. 5 LCart., en appliquant le cas échéant les
principes de subsidiarité ct de proportionnalité que cette disposition com-
mande d’observer (RO 94 II 334ss.).

Sous I’angle de I’art. 28 CGC, le Tribunal fédéral a considéré qu’il fallait
rechercher si la discrimination frappant le recourant était d’une intensité
telle qu’elle restreignit effectivement sa liberté économique. I1 a renvoyé
la cause a l’autorité cantonale par les mémes motifs que dans la cause jugée
selon la loi sur les cartels.

C. Apres ces arréts, les parties sont convenues de considérer le dommage
comme étant soumis uniquement a la loi sur les cartels.

La Cour de justice a ordonné, a titre successif, une expertise comptable
et une expertise économique.

Elle a constaté que le statut de «détaillant spécialiste » avait été aboli
par un nouveau statut de «détaillant en tabacs» entré en vigueur lc
17 janvier 1970, auquel Rentchnick n’avait pas adhéré non plus, ce qui
lui avait valu d’étre boycotté non seulement par les fabricants de cigarettes,
mais aussi par ceux dc cigares, les marchandises lui étant livrées avec une
majoration d’environ 4 %,.

Par jugement du 15 février 1974, la Cour de justice du canton de
Geneve a constaté que le demandeur avait été victime d’un boycott illicite
concerté notamment entre les défenderesses ou leurs prédécesseurs (ch.1);
leur a ordonné de «cesser cette mesure de contrainte et d’exécuter désor-
mais, aux conditions les plus favorables consenties a tout autre acheteur
direct ravitaillé par elles, toute commande qu’il leur passera», sous
menace des peines prévues par I’art. 292 CP en cas d’insoumission (ch.2);
a condamné B.A.'T. (Suisse) S.A., Edouard Laurens «Le Khédive » S.A.
et United Gigarettes Company Ltd, solidairement, & payer au demandeur
113520 fr. avec intérét a 59, dés le 1er février 1966 (ch.3).

D. Les défenderesses ont formé une demande d’interprétation de ce
jugement, en soutenant que le ch. 2 du dispositif contenait une ambiguité
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qui pouvait étre source de conflit futur et en proposant de remplacer les
termes «tout autre acheteur direct ravitaillé par elles » par «tout autre
détaillant spécialiste ravitaillé par elles». Elles proposaient en outre de
mettre hors de cause dans P'action en interprétation la société United
Cigarettes Company Ltd, qui avait été liquidée et radiée au registre du
commerce avant méme le jugement du 15 février 1974.

Les défenderesses ont également recouru en réforme au Tribunal fédéral
contre ce jugement. Elles concluent a ce qu’il leur soit ordonné «d’exé-
cuter désormais aux conditions les plus favorables consenties a tout autre
détaillant spécialiste ravitaillé par elles toute commande que Sieur
Rentchnick leur passera », s’accommodant pour le surplus du jugement
déféré.

L’intimé propose le rejet du recours.

Dans une lettre postérieure au dépét du recours, ’avocat commun des
défenderesses a déclaré que la société United Cigarettes Company Ltd
avait été liquidé et radiée au registre du commerce et qu’il convenait dés
lors de «mettre cette société hors de cause dans le recours en réforme et
d’annuler le jugement de la Cour de justice la concernant ».

Considérant que le jugement du 15 février 1974 ne renfermait aucune
obscurité ni ambiguité, la Cour de justice, statuant le 8 novembre 1974,
a mis hors de cause la société United Cigarettes Company Ltd et débouté
les deux autres défenderesses de leurs conclusions en interprétation.

Considérant en droit:

1. I1y a lieu de prendre acte de la déclaration de I’avocat commun des défenderesses
selon laquelle la société United Cigarettes Company Ltd, qui a été dissoute et radiée au
registre du commerce, n’est plus en cause en instance fédérale. On ne saurait en revanche
entrer en matiére sur la proposition de cet avocat, qui ne figure pas dans les conclusions
du recours, tendant 4 "annulation du jugement déféré dans la mesure ot il concerne cette
société. Le Tribunal fédéral admet d’ailleurs la réinscription d’une société radiée a la
demande d’un créancier social qui rend sa créance vraisemblable et établit son intérét
a la réinscription (RO 87 I 303, 95 I 65 consid.?2).

2. Les recourantes ne remettent pas en cause les ch.1 et 3 du dispositif du jugement
déféré, qui est ainsi entré en force sur ces points. Elles ne critiquent que le ch.2 du
dispositif, admettant de fournir le demandeur «aux conditions faites a tout détaillant
spécialiste », mais refusant de la faire «aux conditions les plus favorables consenties a
tout autre acheteur direct ravitaillé par elles ».

3. L’art.66 al. 1 OJ prescrit 4 l'autorité cantonale & laquelle une affaire est renvoyée
de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de I’arrét du Tribunal fédéral.
Cette régle vaut pour le Tribunal fédéral lui-méme, qui ne saurait dés lors, dans le cas
d’un nouveau recours en réforme, fonder son jugement sur des considérations qu’il avait
écartées ou dont il avait fait totalement abstraction dans le premier arrét (RO 90 IT 308
s. consid.2a).
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4. La Cour de justice considére dans le jugement déféré que la politique finalement
suivie par ’ASFC puis par la FIST (¥Fédération suisse de 'industrie du tabac) démontre
qu’il n’était pas souhaitable, dans I'intérét général, de perpétuer jusqu’a la fin de 1969
unc structure justifiée en 1958 mais déja critiquée et partiellement inappliquée, de ’aveu
des défenderesses, dés le début de ’année 1967. Elle précise dans son prononcé du 8 no-
vembre 1974 qu’clle a admis que la distinction entre les diverses catégories d’acheteurs
ne se justifiait plus, ce qu’avaient bien compris les «demanderesses en interprétation ».

Celles-ci font valoir que les fabricants ravitaillent directement non seulement les
détaillants spécialistes, mais également les centrales des sociétés d’achat et les grossistes.
Or ces deux derniéres catégories bénéficient de conditions plus avantageuses que la
premiére, puisqu’elles sont approvisionnées au prix de fabrique moins un rabais de
3,759, alors que ce rabais n’est que de 2,759, pour les détaillants spécialistes. En se
fondant sur les termes du jugement déféré, le demandeur pourrait exiger d’étre fourni
aux conditions consenties aux grossistes, alors qu’il n’a jamais postulé cette qualité, dont
il ne remplit d’ailleurs pas les conditions, mais qu’il a toujours prétendu étre un détaillant
spécialiste.

5. a) Le jugement déféré oblige en effet les défenderesses & ravitailler le demandeur
«aux conditions les plus favorables consenties a tout autre acheteur direct », c’est-a-dire
aux conditions consenties méme au grossiste le plus favorisé, alors que le demandeur n’est
qu’un détaillant spécialisé dans le commerce des cigarettes et du tabac. Il ressort de cette
rédaction, ainsi que du prononcé du 8 novembre 1974, que 'autorité cantonale tient
pour illicite la distinction entre grossiste ¢t détaillant. Une telle conception méconnait la
portée de la loi sur les cartels et les considérations du Tribunal fédéral 4 appui de son
arrét du 5 novembre 1968 renvoyant la cause a4 la Cour de justice (RO 94 II 334ss.).
La loi sur les cartels ne tend pas 4 organiser la distribution des marchandises selon une
structure déterminée, en tenant pour illicite a priori telle catégorie de distributeurs ou les
mesures prises en sa faveur, tant qu’elles n’engendrent pas une discrimination entre les
membres d’une autre catégorie. Elle reconnait notamment aux fabricants le droit de ne
livrer leurs produits qu’a certaines catégories d’acheteurs, par exemple aux grossistes
(RO 94 IT 334 consid. 2b). Les acheteurs d’autres catégories ne sauraient se prévaloir de
I’art.4 LCart. pour exiger d’étre ravitaillés eux aussi, et aux mémes conditions. Cette
disposition subordonne l'illicéité des mesures cartellaires a la condition d’une entrave
notable dans I’exercice par des tiers de la concurrence (RO 91 II 36s. consid.4b). En
Pespéce, le demandeur ne peut prétendre étre traité par les fabricants que comme ses
concurrents, a savoir les autres détaillants en tabacs, en ce qui concerne les prix et les
conditions d’achat (RO 98 II 372 consid.3b). Il n’est pas un grossiste et n’a jamais
prétendu I’étre.

Quant & I'ampleur de la différence entre les prix facturés aux grossistes d’une part,
aux détaillants d’autre part, soit 1% du prix de fabrique, elle ne préte pas & discussion.
Dans le méme secteur commercial, le Tribunal fédéral a jugé licite une remise de 2 % sur
le prix de fabrique consentie aux seuls «grossistes conventionnels » (RO 91 II 38ss.
consid. 5).

b) Le présent procés n’a d’ailleurs jamais tendu a la suppression des avantages
accordés par les fabricants aux grossistes. C’est ainsi que la Cour de justice elle-méme
s’est attachée & déterminer, avec l'assistance des experts, «l’ampleur de la différence
entre les prix que Rentchnick a dit payer comme détaillant ordinaire et ceux dont il
aurait pu bénéficier si, conformément 4 1’organisation de ses deux points de vente, il
avait été considéré comme un détaillant spécialiste ». La somme de 113520 fr. allouée
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au demandeur correspond i cette différence, pour la période du 1¢¥ mars 1963 au
31 décembre 1969.

¢) Dans son arrét du 5 novembre 1968, le Tribunal fédéral a réfuté d’emblée deux
arguments du demandeur: il a considéré comme objectivement justifiée la discrimination
a I’égard des centrales d’achat, celles-ci remplissant une fonction équivalente a celle du
grossiste; quant aux grossistes qui exploitent un commerce de détail, dont il a constaté
que le cas était exceptionnel, le Tribunal fédéral releve que la loi sur les cartels n’empéche
pas un grossiste d’étre aussi détaillant et que I’on ne voit pas en quoi le fait que tel gros-
siste vende une partie de sa marchandise dans un magasin de détail constitue une atteinte
au principe de la libre concurrence (RO 94 II 341). Le demandeur ne peut reprendre
maintenant, dans sa réponse au recours, ces arguments (consid. 3 ci-dessus). Au surplus,
I’allégation selon laquelle «les grossistes sont le plus souvent détaillants » est nouvelle et
partant irrecevable (art.55 al.1 litt.c QJ).

6. Le recours étant fondé en principe, il y a lieu de rédiger ’ordre signifié aux défen-
deresses d’exécuter les commandes du demandeur de maniére a ne pas lier 'effet du
jugement au sort d’un statut déterminé — sujet a3 modifications ainsi que I’a montré la
présente procédure — et & éviter la réapparition, sous le couvert de désignations nouvelles,
de mesures analogues 4 celles qui ont été reconnues illicites. A cet égard, on ne saurait
s’en tenir aux conclusions des recourantes, puisque le statut de «détaillant spécialiste »
a été aboli et remplacé par celui de «détaillant en tabacs », entré en vigueur le 1¢* janvier
1970. Il n’est pas non plus question de retenir cette derniére expression, puisque le de-
mandeur se verrrait alors contraint, pour bénéficier du «rabais de fonction », de se sou-
mettre aux nouvelles mesures discriminatoires du statut de 1970, ce a quoi il s’est
précisément refusé.

Le demandeur n’a le droit d’étre ravitaillé par les défenderesses qu’aux mémes
conditions de prix — soit compte tenu des rabais accordés le cas échéant en fonction des
quaritités commandées — que ses concurrents, détaillants spécialisés dans le commerce
des cigarettes et des tabacs, directement approvisionnés par les défenderesses. Le ch.2 du
dispositif du jugement déféré doit dés lors étre réformé dans ce sens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Admet le recours et réforme le chiffre 2 du dispositif du jugement de la Cour de
justice du canton de Genéve du 15 février 1974 en ce sens qu’il est ordonné aux défende-
resses de cesser la mesure de contrainte constatée par le chiffre 1 dudit dispositif et
d’exécuter désormais toute commande que le demandeur leur passera aux conditions de
prix consenties 4 tout autre détaillant spécialisé dans le commerce des cigarettes et des
tabacs directement approvisionné par elles, sous la menance pour leurs organes des
peines d’arréts ou d’amende prévues a I’art.292 CP en cas d’insoumission.

Y. Urheberrecht

URG Art. 1 Abs. 2, 9 Abs.2 und 42, OR Art. 50 Abs. 3, 380 und 581 Abs. 1

Die Ubertragung urheberrechtlicher Befugnisse ist Wesensmerkmal des (echten)
Verlagsvertrages.

Voraussetzungen des urheberrechtlichen Schutzes von Abhandlungen und wissen-
schaftlichen Beitriigen.
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Umfang der Nuizungsrechte des Verlegers.

Selbstindige Urheberrechisverletzung oder blofie Begiinstigung einer solchen durch
den Verleger, der evnen Zeitschriflenbeitrag wider den Willen des Urhebers einem
Dritten zur Veriffentlichung iberlaft.

Le transfert de droits lids au droit d’auteur est un caractére essentiel du contrat
d’édition (proprement dit).

Conditions de la protection de traiiés et d articles scientifiques.

Portée des droits d’explottation de I’ éditeur.

L éditeur qui remet un article de revue contre la volonté de [’ auteur d un tiers en vue
de sa publication viole~t-1l le droit d’ auteur de maniére indépendante ou n’ agii-il que
comme « receleur » ?

BGE 101 IT 102ff. und Praxis 1975, 2791f., Urtcil der I. Zivilabteilung
vom 21.Januar 1975 i.S. Liischer gegen «Annabelle » Verlagsgesell-
schaft.

A. Die Verlagsgesellschaft « Annabelle » verdffentlichte in der von ihr
herausgegebenen Zeitschrift « Annabelle », Ausgabe vom 17. Mai 1972,
rechtmiBig einen bei Prof. Dr. Max Liischer bestellten Artikel unter dem
Titel «Farbe bekennen: Das Abenteuer mit visualisierten Gefiihlen ».
Die Parteien hatten sich telephonisch dahin geeinigt, daf3 Prof. Liischer
Wohnraumbilder in farblicher Hinsicht populidrwissenschaftlich bespre-
chen sollte. Er erhielt fiir die Arbeit nach seiner Darstellung ein Honorar
von Fr. 600, nach jener der Beklagten ein solches von IFr. 700.

Ohne die Zustimmung Prof. Liischers einzuholen, ermichtigte die
«Annabelle » Verlagsgesellschaft anfangs Juni 1972 den Herausgeber der
deutschen Kundenzeitschrift «Besser Wohnen » des Einrichtungshauses
Scherer in Freiburg, den Artikel Prof. Liischers ebenfalls zu versflent-
lichen, was denn auch unter Anfithrung seines Namens als Verfasser und
mit dem Vermerk, die Arbeit werde mit freundlicher Genehmigung der
Zeitschrift « Annabelle » verdffentlicht, geschah. Die Verlagsgesellschaft
«Annabelle » erhielt dafir im Oktober 1972 DM 120 oder umgerechnet
Fr. 142.20. Prof. Liischer stellte sich in der Folge auf den Standpunkt, die
«Annabelle » sei nicht berechtigt gewesen, den Artikel von Dritten ab-
drucken zu lassen, und forderte von ihr Fr. 5000 Schadenersatz, jedoch
ohne Erfolg.

B. Prof. Liischer klagte in der Folge gegen die « Annabelle » Verlags-
gesellschaft auf Zahlung von Fr. 5000, nebst 5%, Zins ab 5. April 1973.
Die I. Zivilkammer des Obergerichts des Kantons Ziirich hie3 die Klage
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am 2. Mai 1974 im Betrag von Fr. 142.20 nebst Zins gemd3 Klagebegehren
gut.

C. Der Kldger hat gegen dieses Urteil die Berufung an das Bundes-
gericht erklart. Er beantragt, die Klage gutzuheiflen, eventuell die Sache
an die Vorinstanz zur Festsetzung des Schadens und neuer Entscheidung
zuriickzuwetsern.

Die Beklagte begehrt Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

1. Die Beklagte hilt im Berufungsverfahren daran fest, da3 die Rechtsbeziehungen
der Parteien nicht als Verlagsvertrag, sondern als Auftrag zu wiirdigen seien; sie habe
daher die «Urheberrechte » am Artikel des Kldgers vollumféanglich erworben. Es liege
ihrer Ansicht nach ein gleichartiger Fall vor, wie bei einem Artikel der Tagespresse, der
iiblicherweise unter Angabe der Quelle durch andere Presseorgane weitergegeben wer-
den koénne.

a) Der Kliger hat der Beklagten nicht die Besorgung von Geschiften oder die Lei-
stung von Diensten im Sinne des Art.394 Abs.1 OR, sondern die Lieferung einer zur
Veréffentlichung bestimmten Abhandlung versprochen. Zudem fehlen fiir die Annahme
eines Auftrages jegliche Anhaltspunkte dafiir, daf3 zwischen den Parteien ein besonderes
Vertrauensverhiltnis bestanden und der Klédger sich verpflichtet hat, Weisungen der
Beklagten entgegenzunehmen und ihr Rechenschaft abzulegen (vgl. 397, 398 und 400
OR). Auftragsrecht scheidet somit aus. Dasselbe gilt fiir die Bestimmungen des Werk-
vertrags, auf die sich die Beklagte im kantonalen Verfahren berufen hat, da diese das
Ergebnis von Arbeiten an kérperlichen Sachen zum Gegenstand haben (vgl. BGE 98 11
311).

Unter diesen Umstédnden steht auBBer Frage, daB3 auf das streitige Rechtsverhiltnis die
Bestimmungen des Verlagsvertrages anzuwenden sind. Durch einen solchen Vertrag
verpflichtet sich der Urheber eines literarischen oder kiinstlerischen Werkes (Verlags-
geber), das Werk einem Verleger zum Zwecke der Herausgabe zu iiberlassen, und dieser,
das Werk zu vervielfiltigen und zu verbreiten (Art. 380 OR). Die Ubertragung urheber-
rechtlicher Befugnisse ist also Wesensmerkmal des (echten) Verlagsvertrages. Ist ein
Werk gemeinfrei, so sind die Regeln iiber den Verlagsvertrag sinngemif3 anwendbar
— sog. unechter oder uneigentlicher Verlagsvertrag — (vgl. TRoLLER, Immaterialgiiter-
recht II, 2. Aufl. S.924). Ein (echter oder unechter) Verlagsvertrag kann sich, wie aus
Art.382 Abs.2 OR erhellt, auch auf die Veroffentlichung von Zeitungsartikeln und
kleineren Beitrdgen in Zeitschriften beziehen.

2. a) Nach eigener Darstellung der Beklagten hatte der Klager die ihm zur Verfiigung
gestellten Wohnraumbilder in farblicher Hinsicht popularwissenschaftlich zu besprechen
und die von ihr bezeichneten Farben besonders zu behandeln, was er in Abwandlung
einer Schablone des nach ihm benannten Farbtestes in dem in ihrer Zeitschrift versffent-
lichten Artikel getan habe. Die Beklagte anerkennt damit, daB der Klidger die ihm tiber-
tragene Aufgabe selbstdndig ausgefiihrt hat. Dabei kommt nichts darauf an, daB3 ihm die
Beklagte fiir die Besprechung Photos zur Verfiigung gestellt und bestimmte Farben be-
sonders bezeichnet hat. Sie kénnte nach Art.382 Abs.2 OR ein allfilliges Urheberrecht
an der bestellten Abhandlung nur dann geltend machen, wenn der Kliger den Artikel
inhaltlich in allen Einzelheiten nach ihren Weisungen hitte gestalten miissen, so dal3 er
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bloB als Gehilfe bei der Ausfithrung einer fremden Idee zu betrachten wire (vgl. Oser/
SCHONENBERGER, N.2 zu Art.393 OR; Gunr/Merz/KumMER, OR §.427; BGE 74 II
116). Dal} letzteres der Fall sei, behauptet die Beklagte selber nicht und ist schon deshalb
ausgeschlossen, weil der Klager unter dem Titel des Zeitschriftenbeitrages ausdriicklich
als Verfasser genannt ist.

b) Zu priifen ist sodann, ob der vom Klidger verfafite Beitrag als urheberrechtlich ge-
schittztes Werk angesechen werden muf3. Ist das der Fall, so ist die Berufung unabhingig
vom Streitwert zuldssig (Art.45 Abs.1 OG).

Nach der Rechtsprechung sind Abhandlungen oder Beitridge wissenschaftlicher Art
nach Art. 1 Abs.2 URG geschiitzt, wenn sie durch eine eigenartige Geistesschépfung von
individuellem Geprage gekennzeichnet sind. Dabei wird der Schutz schon dann gewéhrt,
wenn blof ein geringer Grad selbstindiger Tatigkeit vorliegt (vgl. BGE 100 1T 172
Erw.7, 88 IV 126 mit Hinweisen).

Es kann nicht bezweifelt werden, daB3 der vom Klager entwickelte Farbtest nach Form
und Inhalt das von der Rechtsprechung verlangte Maf an Originalitat und Individuali-
tiat aufweist. Dal3 er wissenschaftlich angeblich nicht unangefochten sei, dndert an der
Schutzfahigkeit nichts (vgl. GuaL/MEerz/KuMMER, a.a.0. S.426). Falls der streitige
Artikel eine «weitere Abwandlung einer Schablone des bekannten Liischer-Farbtestes »
darstellt, wie die Beklagte im Berufungsverfahren erneut behauptet, handelt es sich nach
zutreffender Ansicht des Obergerichtes um eine allenfalls verdnderte Wiedergabe des
Originals, die gleich wie dieses geschiitzt ist (vgl. Art.4 Abs.1 Ziff.2 URG).

3. Es fragt sich sodann, inwieweit die Beklagte die Nutzungsrechte an dem vom
Klager verfaten Beitrag erworben hat. Nach Art.381 Abs. 1 OR werden die Rechte des
Urhebers insoweit und solange dem Verleger iibertragen, als es fiir die Ausfithrung des
Vertrages erforderlich ist. Daraus ist mangels gegenteiliger Abrede mit der Vorinstanz
zu schlieBen, daB3 die Nutzungsrechte der Beklagten auf die einmalige Veroffentlichung
des Artikels in threr Zeitschrift beschrankt waren. Etwas anderes ergibt sich auch nicht
aus Art.9 Abs.2 URG, wonach «die Ubertragung cines im Urheberrecht enthaltenen
Rechtes» die Ubertragung anderer Teilrechte nicht in sich schlieBt, wenn nichts
Gegenteiliges verabredet ist. Diese Bestimmung ist nach der im Schrifttum vertretenen
Auffassung dahin zu verstehen, daB der Urheber im Zweifel keine weitergehenden
Befugnisse iibertragt, als es der Vertragszweck erfordert (TROLLER, a.a.0. S.895 mit
Hinweisen). Daraus ergibt sich, daB die Beklagte die fragliche Abhandlung Dritten nicht
ohne Zustimmung des Klidgers zur Veroffentlichung iibergeben durfte.

4. Die Vorinstanz ist der Ansicht, die Beklagte habe selber keine Urheberrechtsver-
letzung begangen, sondern eine solche im Sinne von Art. 50 Abs.3 OR bloB begiinstigt,
weshalb der Kliger als Schadenersatz nur die Vergiitung beanspruchen kénne, welche
sie sich von der deutschen Zeitschrift ausbedungen habe.

Der Kliger stellt sich in erster Linie auf den Standpunkt, die Beklagte habe durch ihr
Verhalten, das als Urheberrechtsanmal3ung zu bezeichnen sei, das Inverkehr bringen
des geschiitzten Werkes bewirkt und dadurch das Urheberrecht des Klidgers selbstandig
verletzt.

Nach Art.42 URG ist zivilrechtlich verfolgbar, wer in Verletzung des Urheberrechts
u.a. «ein Werk durch irgendein Verfahren wiedergibt» (lit.a) oder « Exemplare eines
Werkes verkauft, feilhdlt oder sonst in Verkehr bringt» (lit.b). Die zivilrechtliche
Haftung aus einer Ubertragung des Urheberrechts richtet sich nach den allgemeinen
Bestimmungen des OR (Art.44 URG).
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a) Zu priifen ist zunéchst, ob die Beklagte eine Urheberrechtsverletzung im Sinne des
Art. 50 Abs.3 OR bloB begiinstigt hat, wie die Vorinstanz annimmt.

Nach dieser Bestimmung haftet der Begiinstiger nur insoweit, als er einen Anteil am
Gewinn empfangen oder durch seine Beteiligung Schaden verursacht hat. Daraus leitet
die Vorinstanz ab, die zivilrechtliche Begiinstigung sei «auch vor Ausiibung der Haupt-
tat denkbar, indem sie in diesem Falle eine Mitwirkung zum Inhalt » habe, die weniger
weit gehe als jene der Gehilfenschaft. Das trifft nicht zu. Der Umstand, daf3 das Gesetz
bei der Beteiligung an einer unerlaubten Handlung zwischen Anstifter, Urheber und
Gehilfen einerseits und Begiinstiger anderseits unterscheidet und fiir ihr Verhalten ganz
verschiedene Rechtsfolgen vorsieht (vgl. Art.50 Abs. 1 und 3 OR), gestattet es nicht, die
Begiinstigung als eine Gehilfenschaft minderen Grades aufzufassen. Die Beteiligung vor
oder bei der Schadigung betrifft den Urheber, Anstifter oder Gehilfen, jene nach voll-
endeter Tat dagegen den Begiinstiger, da er den bereits eingetretenen Erfolg sichert, z. B.
durch WeiterverauBerung einer gestohlenen Sache (vgl. von Tunr/Siecwart, OR 1
S.395; BEckeR, N.6 und 7 zu Art. 50 OR ; von BUren, OR, Allgem. Teil, S.281 N.574;
BGE 77 11 305, wo der Begiinstiger dem Hehler nach Art. 144 StGB gleichgestellt wird).
Daraus folgt, dal3 der Begiinstiger mangels addquaten Kausalzusammenhanges nicht fur
den Schaden haftet, der durch die Haupttat verursacht wird, sondern nur fir den
Schaden verantwortlich ist, der durch seine Begiinstigungshandlung entsteht.

Die Beklagte ist auf den Plan getreten, bevor das Urheberrecht des Klidgers durch die
Veroflentlichung seines Artikels in der deutschen Zeitschrift verletzt worden ist. Blofle
Begiinstigung scheidet daher aus.

b) Nach Feststellung der Vorinstanz wurde die Zweitversffentlichung durch die Be-
klagte wesentlich geférdert, indem sie unter bestimmten Bedingungen (z.B. unter
anderem Bezeichnung der Quelle «Annabelle ») und ohne Hinweis auf ihre fehlende
Berechtigung die vermeintliche Druckerlaubnis erteilte. Zudem verstirkte sie den Ein-
druck, verfiigungsberechtigt zu sein noch dadurch, daB sie sich fiir die Wiedergabe des
Artikels eine Vergiitung versprechen lie3 und dies in ihren Bedingungen mit dem Aus-
druck «Copyright » in Verbindung brachte. Die Beklagte konnte als Verlegerin dartiber
nicht im Zweifel sein, daB sie den Artikel ohne ausdriickliche Zustimmung des Kligers
Dritten nicht zur Verdffentlichung iiberlassen durfte. Indem sie den Herausgeber der
Zeitschrift « Besser Wohnen » iiber die Rechtslage pflichtwidrig nicht aufklarte — ob ab-
sichtlich oder fahrlissig sei dahingestellt — und mit ihm die erwdhnte Vereinbarung traf,
bewirkte sie, dal3 das Werk des Klidgers gegen dessen Willen und damit widerrechtlich in
Verkehr gebracht wurde. Darin liegt eine UrheberrechtsanmafBung, mithin eine selb-
stindige Rechtsverletzung. Es verhilt sich dhnlich wie beim mittelbaren Téter im Straf-
recht, der einen andern Menschen als sein wenigstens nicht vorsitzliches Werkzeug be-
niitzt, um durch ihn eine strafbare Tat auszufiithren (vgl. BGE 77 IV 91). Entgegen der
Ansicht der Vorinstanz hatte die vermeintliche Zustimmung der Beklagten zur Ver-
offentlichung des Artikels nicht blo3 die Entfernung eines psychologischen Hindernisses
beim Herausgeber der deutschen Zeitschrift zur Folge. Nichts deutet namlich darauf hin,
daB er zur Veréffentlichung des Artikels in jedem Fall entschlossen war, wie auch immer
die Stellungnahme der Beklagten zu seinem Gesuch um Druckerlaubnis lauten mochte.
Die Vorinstanz stellt vielmehr selber fest, daB3 der Herausgeber der deutschen Zeitschrift
die Verdffentlichung des vom Kliger verfaB3ten Beitrages ausdriicklich von der «Ge-
nehmigung » der Beklagten abhingig machte. Das Verhalten der Beklagten war somit
fiir die Urheberrechtsverletzung kausal. Auf die Ansicht der Vorinstanz, das Urheber-
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recht des Kligers hatte auch ohne die rechtlich belanglose Zustimmung der Beklagten
verletzt werden koénnen, kommt daher nichts an.

5. Das angefochtene Urteil ist aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zuriickzu-
weisen, damit sie die Héhe des Schadens abklire.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird gutgeheiBlen, das Urteil des Obergerichts (I. Zivilkammer) des
Kantons Ziirich vom 2.Mai 1974 aufgehoben und die Sache zu neuem Entscheid im
Sinne der Erwigungen an die Vorinstanz zuriickgewiesen.

URG Art. 36, 37 und 42 lit. b

Das Werk yon Hergé « Aventures de Tintin au pays des Soviets » genigfSt den Schutz
des URG.
Anwendungsfall des Art. 42 lit. b URG (strafrechtliche Verfolgung ).

L’ouvrage de Hergé « Aventures de Tintin au pays des Soviets » jouit de la protection
littéraire et artistique de la LDA.
Cas d’application de I"art. 42 lit. b (poursuite pénale ).

Urteil der 14. Kammer des Tribunal de police, Genf, vom 25. Februar
1974 i.S. K. et al. (mitgeteilt von RA Prof. Dr. Edmond Martin-
Achard, Genf).

Erwdgungen:

Attendu qu’il convient d’examiner, préalablement, si 'ceuvre intitulée « Aventures de
Tintin au Pays des Soviets » jouit de la protection littéraire et artistique de la Loi fédé-
rale sur le droit d’auteur du 7 décembre 1922 (LDA).

Que cet album présente les caractéristiques d’une bande dessinée, ouvrage mixte
composé de textes mélés a des dessins et qu’ainsi il répond a la définition d’«ceuvre
littéraire et artistique » au sens de ’article 1, chiffre 1, chiffre 2, alinéa 1, 2 ¢t 4 LDA
(Apovrr STREULI «Droit d’Auteur » FJS 636).

Que cet album a été publié pour la premiére fois, au plus tard, en 1930 sous le pseu-
donyme de HERGE, anagramme phonétique composé des initiales inversées de
Georges REMI, plaignant et partie civile.

Que I'ceuvre ci-dessus décrite, éditée en Belgique par un ressortissant Belge, jouit de
la protection en Suisse en vertu des dispositions de la Convention de Berne.

Que l’article 37 LDA stipule que le droit d’auteur est protégé pendant une durée de
cinquante ans aprés la mort de Iauteur, si ce dernier a révélé sa véritable identité dans
les cinquante ans dés la premiére parution de I’ceuvre sous un pseudonyme.

Que le Sieur Georges REMI est toujours en vie, si bien qu’il ne fait pas de doute qu’il
est titulaire des droits d’auteur se rapportant aux «Aventures de Tintin au Pays des
Soviets ».

Que le droit d’auteur de la partie civile s’étend, notamment, au droit exclusif de
reproduire ’ccuvre par n’importe quel procédé ainsi que celui de vendre, mettre en
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vente ou mettre en circulation d’une autre maniére les exemplaires de I'ccuvre (FJS
«Droit d’auteur » I11a N° 636a ADoLPHE STREULI).

Qu’ainsi la reproduction non autorisée de ’album «Aventures de Tintin au Pays des
Soviets » par les prétendues «Editions Splendeur Belge-Georges REMI — Ceroux-
Mousty-Belgique » est un acte illicite.

Que par voie de conséquence, la diffusion en Suisse de tels exemplaires a été faite en
violation de la Loi fédérale sur le droit d’auteur.

Que Sieur REMI a déposé plainte dans le délai de trois mois prévu par ’article 29
CPS.

Qu’ainsi, aux termes de Particle 30 CPS, Paction pénale s’étend & tous ceux qui ont
participé a l'infraction.

Qu’il faut néanmoins examiner si les éléments subjectifs et objectifs de I'infraction ont
été réunis par chacun des prévenus pris individuellement.

Attendu, en ce qui concerne K.

Qu’il résulte du dossier et des débats que ce dernier a fait I’acquisition, a Paris, en
novembre 1972, de 400 exemplaires de I’ccuvre protégée. — Que le prévenu admet avoir
su que cette édition n’avait pas rencontré 'agrément de son auteur et portait, de
surcroit, la mention d’un éditeur fantéme. — Que le prévenu a payé environ Fr. 5000
ce lot de livres. — Qu’il en revendit 300 exemplaires & Sieur M. pour le prix unitaire de
17 Fr. suisses. — Qu’il en mit 100 exemplaires sur le marché suisse par le canal des
éditions les «Egraz » et de la librairie «La Marge ». — Que le prévenu a réalisé un
bénéfice brut illicite de 1000 Fr. environ. — Qu’il a agi en violation délibérée des
dispositions régissant le droit d’auteur. — Qu’ainsi, la prévention est établie pour ce qui le
concerne.

Attendu, en ce qui concerne Sieur M.

Que ce dernier a accompagné Sieur K. a Paris en novembre 1972 ot il eut I"occasion
de s’entretenir avec les responsables ou employés de la Librairie «KNON », PARIS (4°). -
Qu’a la faveur de ces contacts, Sieur M, n’a pas pu ignorer le caractére illicite de cette
édition, puisqu’il a méme été question d’en faire les matrices en Suisse. — Que, pourtant,
il n’hésita pas & se porter acquéreur de 300 exemplaires du livre pour un prix total de
4500 Fr. — Qu’il revendit ces ouvrages 4 deux libraires genevois en réalisant un bénéfice
brut de 1200 Fr. environ. — Que le prévenu reconnait avoir menti aux libraires & propos
de la provenance exacte de I’album litigieux. — Que Sieur M., associé de J.M. & Cie,
a Lausanne, exploite une librairie 4 Penseigne « LIBROLOISIRS ». — Qu’en sa qualité
de libraire, le prévenu ne pouvait pas ignorer la nature des diverses éditions des «Aven-
tures de Tintin au Pays des Soviets », dont I’édition originale, prisée des bibliophiles
spécialisés, quasiment introuvable, se vendait fort cher sur le marché des occasions. —
Que s’ est bien connu du Tribunal que I’éditeur habituel des albums «Tintin » a tou-
jours été CASTERMAN, il devait en aller de méme, a fortiori, pour un libraire profes-
sionnel comme Sieur M. — Que les prévenus K. et A. M. avaient d’ailleurs averti Sieur M.
qu’ils avaient eu certitude d’étre en présence d’une édition-pirate de la premiére ceuvre
d’HERGE. - Qu’ainsi la prévention est établie a4 son encontre.
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Attendu, en ce qui concerne Sieur A. M.

Que le prévenu collaborait avec K. a ’exploitation des librairies «k EGRAZ » et
«LA MARGE », spécialisées dans la diffusion des bandes dessinées. — Que c’est en cette
qualité de libraire qu’il s’entretint avec K. de la vente des albums incriminés, ramenés
de Paris par ce dernier. — Qu’un article de mise en garde contre les éditions-pirates de
Tintin publié par la Feuille d’Avis de Lausanne, fut méme placardé sur un mur de la
librairie lausannoise « LA MARGE » ou travaillait A. M. — Que ce dernier admet avoir
lui-méme renseigné le journaliste YvEs LAssuEUR dudit journal vaudois. — Qu’il affirme
en outre avoir placardé un avis signalant la vente de cette édition-pirate de «Tintin au
Pays des Soviets ». — Que ce dernier n’a donc pas pu ignorer le caractére illicite des
exemplaires de «Tintin au Pays des Soviets» édités prétendument par «Splendeur
Belge ». — Que sa qualité de libraire professionnel obligeait Sieur A. M. a faire en sorte
que la législation sur le droit d’auteur fut respectée, ce d’autant qu’il savait que I’édition
originale du premier album de «Tintin » était épuisée et constituait une pi¢ce de col-
lection. — Que A.M. a vendu 60 exemplaires de 'ouvrage au prix de Fr. 30 pour le
compte de son patron. — Qu’en conséquence, la prévention est établie a son encontre. —
Que d’ailleurs elle n’est pas contestée.

Attendu, en ce qui concerne S.

Que ce dernier est établi libraire a Genéve depuis 1959 au plus tard. — Qu’il devait
savoir, par profession, que les éditions CASTERMAN avaient édité I’ensemble des
albums de «Tintin » écrits par HERGE, dont la librairie PRIOR, qu’il dirige, avait
vendu un trés grand nombre d’exemplaires entre 1959 et 1972, nombre qu’il estime lui-
méme a plus de 20000. — Qu’il devait savoir aussi que le premier album de «Tintin »
intitulé « Tintin au Pays des Soviets » était épuisé, quasiment introuvable et qu’il était
devenu une piéce de collection, puisqu’il admet en avoir vendu «a un prix dépassant
Fr. 100 ». — Qu’une mise en garde concernant 'existence d’éditions-pirates des albums
d’HERGE publiée dans le journal «La Suisse» du 24 décembre 1972 aurait pu
retenir le prévenu ou ses employés de liquider son stock sans délai, ce qu’il ne fit pas
puisque I’honorable conseil de la partie civile parvint & lui acheter un exemplaire
litigieux le 15 janvier 1973 encore. — Que S. avait acheté 200 spécimens de I’ouvrage
incriminé pour le prix de Fr. 23 piéce, et qu’il les revendit Fr. 40 I’unité, réalisant ainsi
un bénéfice comfortable de Fr. 3400. — Que le Tribunal fera moins grief 4 S. de ne pas
lire réguliérement «La Suisse » que de n’avoir pas refusé la marchandise proposée dans
des conditions extrémement douteuses par M. représentant les éditions de «LA
MARGE ». — Que le prévenu n’a pas consulté les listes périodiques des nouvelles paru-
tions, listes destinées aux libraires. — Qu’ainsi, le prévenu a agi a tout le moins par dol
éventuel, c’est a dire en comptant séricusement qu’il pouvait porter atteinte aux droits
d’auteur ’HERGE, et avoir décidé de passer outre si tel devait étre le cas (JT 1960 IV 74
et JT 1971 IV 85). — Qu’au surplus, S. mentit deux fois au juge d’instruction, & qui il
déclara le 14. 3. 1973 avoir demandé 2 M. la provenance de ouvrage incriminé, ce
qu’il contesta plus tard, et avoir vendu tous ses exemplaires en 10 jours, avant le 24. 12.
1972, alors que la partie civile prouve avoir acquis un album de «Tintin au Pays des
Soviets » le 15 janvier 1973. — Qu’enfin, l'attitude hésitante et les attermoiements du
prévenu a I’audience convainquent le Tribunal que la prévention est établie pour ce qui
le concerne.
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Attendu, en ce qui concerne D.

Que ce dernier admet avoir connu la rareté de I’édition originale du « Tintin au Pays
des Soviets ». — Qu’il reconnait d’autre part avoir compris d’emblée que 1’édition pro-
posée par M. était une «édition non autorisée par HERGE ». — Qu’il a méme tenté une
vérification en écrivant aux soi-disant «Editions Splendeur Belge, Georges REMI,
Ceroux-Mousty-Belgique » et qu’il admet avoir déduit du silence opposé a sa demande
que «cette maison d’édition n’existait peut-étre pas». — Que ces doutes eussent dil
retenir le prévenu de vendre a2 Genéve une ceuvre de provenance occulte pouvant porter
atteinte aux droits de son auteur (JT 1960 IV 74). — Qu’il a, au contraire, passé outre et
acquis 95 volumes a 20 ou 21 Fr. qu’il vendit en réalisant un bénéfice de 1500 Fr.
environ. — Que la prévention est ainsi établie.

Par ces motifs

Vu en droit les art. 18, 28, 29, 30, 48, 49 ch.4, 102, 333 al. 3 CPS; 42 lettre b), 46 et 50
ch.1 de la Loi fédérale sur le droit d’auteur du 7 décembre 1922, 401, 402 CPP.

Le tribunal de police, statuant en premier ressort, condamne Sieurs K. 4 la peine de
Fr. 1500, M. ala peine de Fr. 1500, A. M. 4 la peine de Fr. 500, S. a la peine de Fr. 800,
D a la peine de Fr. 500. Délai pour la radiation de ’amande, 1 an.

Les condamne solidairement aux frais envers ’Etat. Réserve les droits de la partie
civile. Les condamne solidairement aux dépens de la partie civile qui comprendront une
participation aux honoraires d’avocat de Fr. 200.



Buchbesprechungen

Teschemacher, Rudolf: Die millelbare Patentverletzung. Schriftenreihe zum ge-
werblichen Rechtsschutz, Band 34. Carl Heymanns Verlag KG, Kéln,
Berlin, Minchen 1974. XIX + 157 Seiten. DM 48.—.

Teschemacher stellt die Rechtslage in den USA, in GroBbritannien und in der
Schweiz rechtsvergleichend jener in der BRD gegeniiber. Getreu seinem Grundsatz, daf3
man sich zuerst die wirtschaftliche Interessenlage der jeweils Beteiligten (Patentinhaber,
Lieferant und Abnehmer) vorstellen misse, betreibt er die Rechtsvergleichung funk-
tional und stellt sich die Frage, wie die herangezogenen auslandischen Rechte das wirt-
schaftliche Bediirfnis befriedigen, dem das deutsche Recht durch das Institut der mittel-
baren Patentverletzung gerecht zu werden versuche. Teschemacher geht von der ge-
schichtlichen Entwicklung des deutschen Rechts aus, weil manche Einzelheit nur vor
ihrem Hintergrund verstandlich sei.

Auch bei der Darstellung der Behandlung der mittelbaren Patentverletzung im US-
Recht, die schon vor 100 Jahren begonnen hatte, legt er die historische Entwicklung dar,
die zur gesetzlichen Regelung im Patent Act von 1952 § 27 1 (b), (c), (d) gefiihrt hat.
Als wichtiger Grundsatz ist festzuhalten, dalB3 nach einhelliger Ansicht der amerikani-
schen Praxis der Kdufer und jeder weitere Eigentiimer einer geschiitzten Vorrichtung,
die vom Patentinhaber in Verkehr gebracht ist, diese benutzen darf (Prinzip der ex-
haustion = Erschépfung des Patentrechts). Teschemacher fa3t das Ergebnis der neueren
Praxis dahingehend zusammen, eine mittelbare Verletzung bestehe im Vertrieb von
Gegenstinden, die sich im wesentlichen nur zur verletzenden Benutzung eines Sach-
oder Verfahrenspatents eignen. Wie im deutschen Recht sei auf der Abnehmerseite eine
unmittelbare Benutzung erforderlich, die aber keine GewerbsméiBigkeit voraussetze.
Hernach werden noch die Rechtsfolgen (Schadenersatz und Unterlassungsgebot) ge-
priift.

Die Rechtsprechung in England sei deshalb rechtsvergleichend von besonderem
Interesse, weil sie ausgehend von der gleichen Rechtsquelle des common law zu voll-
kommen anderen Ergebnissen gelangt sei und weil es heute in England kaum einen
Schutz gegen mittelbare Verletzung gebe. Die Auswirkungen in der Praxis kénnen niitz-
liche Hinweise auf die Notwendigkeit des Instituts der mittelbaren Patentverletzung
geben.
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Zur Rechtslage in der Schweiz, die Teschemacher ebenfalls sehr klar untersucht und
damit der schweizerischen Rechtsprechung und Lehre einen wertvollen Dienst geleistet
hat, bemerkt er: Die schweizerische Regelung lasse sich als alternative Problemlésung
mit der mittelbaren Verletzung im deutschen Recht vergleichen. Verwandte Rechts-
ordnungen seien zu unterschiedlichen Lésungen gelangt, was umso bemerkenswerter sei,
als die deutsche Praxis und Lehre immer maBgeblichen Anteil an der Fortbildung des
schweizerischen Patentrechts gehabt habe. Dazu ist jedoch zu bemerken, daB die schwei-
zerische Praxis und Lehre der deutschen auch in andern Belangen nicht oder nur teil-
weise gefolgt ist, wenn letztere theoretisch komplizierte Lésungen entwickelt hatte (z. B.
allgemeiner Erfindungsgedanke, Aquivalenzlehre). Teschemacher kommt zum Ergebnis,
dafBl auf Grund der schweizerischen Teilnehmerlehre in der Schweiz kein Bedurfnis fiir
ein zusitzliches Institut der mittelbaren Patentverletzung bestehe, weil die Teilnahme-
regeln schon ausreichen, um das, was in Deutschland in den Bereich der mittelbaren
Verletzung falle, im wesentlichen zu erfassen.

Die Darstellung des deutschen Rechts 148t die geradezu ungeahnte Fiille der Pro-
bleme erkennen. Wer je in der Praxis in diesem Interessenbereich Antworten sucht,
findet da niitzliche Anregungen. Teschemacher stellt eine Rechtsunsicherheit fest, die
auch terminologischen Schwierigkeiten zuzuschreiben sei. Er kommt zum FErgebnis:
Nach deutschem Recht sei die mittelbare Patentverletzung ein zweiaktiger Vorgang.
Er setze die Lieferung eines erfindungsgemil3 angepaBten Gegenstandes voraus, der
nicht notwendig nur zur patentverletzenden Beniitzung eines Verfahrens- oder Sach-
patents geeignet sein misse. Auf der Seite des Abnehmers miisse eine patentverletzende
Handlung vorliegen. Die Rechtsfolgen werden ebenfalls einlalich erdrtert. Festgehalten
sei noch die Feststellung, dal3 Auslandslieferungen ungeachtet einer unmittelbaren in-
landischen Benutzung niemals eine mittelbare Verletzung eines deutschen Patents sein
kénnen.

Im letzten, kurzen Kapitel behandelt Teschemacher die Losung in Art.30 des Uber-
cinkommens iiber das Européische Patent fiir den Gemeinsamen Markt, wo die mittel-
bare Verletzung eines Gemeinschaftspatents als selbstindiger (einstufiger) Tatbestand
erfalt ist. Er empfiehlt die Aufnahme dieser Bestimmung ins deutsche Recht.

Teschemachers Arbeit mag auch die schweizerische Lehre veranlassen, gestiitzt auf
seine klare Wegleitung diese Probleme erneut zu iiberdenken.

A. Troller

Schulte, Rainer: Patentgesetz, Stand 1. Fuli 1974, Heymanns Taschenkommen-
tare zum gewerblichen Rechtsschutz. Carl Heymanns Verlag KG,
Koln, Berlin, Bonn, Minchen 1974. XV 4+ 512 Seiten. DM 00.—.

Das Erfassen eines Rechtsgebiets in einem Taschenkommentar stellt besonders hohe
Anforderungen, wenn nicht blof3 Stichworte und Urteile zu den einzelnen Artikeln
angefiihrt werden.

Der Verfasser muf3 den Stoff so beherrschen, daf3 er einen GroBkommentar schreiben
kénnte, um zu erkennen, was aus der Fiille der Probleme herauszugreifen ist, um dem
Leser eine klare Wegleitung zur Anwendung des Gesetzes, so wie sie dem Stand der
Rechtsprechung und der herrschenden Lehre entspricht, zu geben.

Diese Aufgabe hat Schulte in vorbildlicher Weise erfiillt.
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Vorerst ist die einfache und klare Sprache hervorzuheben, sodann der Verzicht auf
dogmatische Exkurse, die zwar interessant wéren, aber dem Praktiker nicht unmittelbar
bei der Gesetzesanwendung helfen.

Die Aussagen sind stets durch Urteile, vor allem des Bundesgerichtshofs und des
Bundespatentgerichts, belegt. Die Lehre ist dort erwidhnt oder in die Darstellung einbe-
zogen, wo eine Ergénzung der Rechtsprechung sich als nétig erweist, so sind z.B. nicht
bei allen Paragraphen Literaturhinweise vorangestellt.

Als Beispiele fiir die treflsichere Orientierung sei z.B. hingewiesen auf Darstellung:
der Erfindungshéhe (S. 181, wobei auf Ausfilhrungen iiber den Fachmann als juristische
Denkfigur verzichtet ist), der Anweisungen an den menschlichen Geist (S.7), der Er-
kenntnis der Erfindung (S. 10) mit Darlegung des Unterschieds von der Erkenntnis des
auBeren Ursachenzusammenhangs von der theoretischen oder wissenschaftlichen Er-
klirung der Aquivalente (S.88f, wobei besonders klar die Einwendung des freien
Standes der Technik als Beschriankung des Schutzumfangs herausgearbeitet ist),
Bindung des Verletzungrichters (S.81).

Der Leser, der Zweifel hat, wird durch die biindigen Antworten angeregt, der Sache
weiter auf den Grund zu gehen, so auf S.92, wo gesagt ist, ein Verfahren werde durch
die Mitteilung der Verfahrensvorschrift, die den Eindruck einer Benutzungserlaubnis
erwecke, in den Verkehr gebracht, oder S.87, wo der «allgemeine Erfindungsgedanke »
so erklirt ist, daB er doch wohl uiberfliissig wird, weil der Schutzumfang sich aus dem
Patentanspruch und den daraus abgeleiteten gleich wirkenden Mitteln ergibt.

Hervorzuheben sind die instruktiven und gerade fiir den Auslidnder wichtigen Dar-
stellungen der Verfahren vor dem Patentamt, dem Bundespatentgericht und dem Bundes-
gerichtshof.

Der Rezensent wird in Zukunft, wenn er in patentrechtlichen Belangen zusétzliche
Auskunft wiinscht, zuerst den Schulte zur Hand nehmen und damit zielsicher zur

deutschen Gerichtspraxis gelangen.
A. Troller

Fabiami, Marto: Modelli ¢ Disegni Industriali. CEDAM, Padova 1975.
144 Seiten. L. 5000.—.

Das italienische Muster- und Modellrecht ist fiir die schweizerische Juristen ein Ge-
biet, das sie nur selten betreten. Die Regelung gibt auch kaum Anreiz zur Hinterlegung
von Mustern oder Modellen, da die maximale Schutzfrist vier Jahre betrigt.

Fabiani gibt eine erschépfende Orientierung itber den Schutz der Gebrauchs- und
Geschmacksmuster in Italien, die beide die Grundlage im gleichen Gesetz haben, nach
ihrer Funktion jedoch deutlich unterschieden werden.

Er orientiert u.a. iiber die Abgrenzung der Gebrauchsmuster gegeniiber den Er-
findungen und iiber jene der Geschmacksmuster gegeniiber den Werken der Kunst.
Er legt dar, daB3 im Hinblick auf letztere die italienische Praxis und Wissenschaft ebenso
wie die deutsche oder schweizerische verschiedene Kriterien vorgeschlagen und iiber-
priift haben. Fabiani stimmt der italienischen Abgrenzung zu, die von der Losldsbarkeit
des kiinstlerischen Wertes vom industriellen Charakter des Produktes ausgeht, mit dem
das Werk der angewandten Kunst verbunden ist. Das Werk der Kunst erhalte seine
spezifische Bestimmung dadurch, daB3 es dem Publikum eine geistige Botschaft mitteile.
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Deshalb sei im Urheberrechtsgesetz von 1941 die Klausel beseitigt worden, die den
Schutz des Kunstwerkes unabhingig vom Wert oder der Bestimmung zugestanden habe.
Fabiani gibt zu, daB das Kriterium der Losbarkeit praktisch nicht immer leicht anzu-
wenden sei. Mir scheint die schweizerische Praxis, die vom Grad der Originalitat aus-
geht, uberzeugender. So schwer es ist, in Zweifelsfillen nach diesem Grundsatz die
Grenze zu ziehen, so 1408t sie sich doch cher finden, wenn die statistische Einmaligkeit
herangezogen wird.

Fabiani priift eingehend, wie sich der Schutz des Musters und Modells zu jenem der
Marke verhalte. Das Problem ist in der schweizerischen Praxis kaum anzutreffen, hin-
gegen jenes des Verhiltnisses des Ausstattungsschutzes zum Schutz des Musters oder
Modells. Die Losung ist, auch nach italienischem Recht, in beiden Fillen dieselbe. Die
Dauer des Muster- oder Modellschutzes darf nicht durch den Kennzeichnungsschutz
verldngert werden.

Fabriani erginzt die Schilderung des italienischen Rechts durch eine Ubersicht iiber
den internationalen Rechtsschutz. Ttalien ist nicht Partner des Haager Abkommens zum
Schutz der Muster und Modelle, da sein Gesetz den Bestimmungen {iber die Mindest-
schutzdauer nicht entspricht. Er schlieBt seine Studie mit einem Bericht uiber die Be-
mithungen, den internationalen Schutz auszubauen. Fabianis Studie 148t die Schwierig-
keit deutlich erkennen, den Mustern und Modellen gerecht zu werden. Die Muster- und
Modellschopfer sind mit der gegenwirtigen Rechtslage auch in der Schweiz nicht zu-
frieden. Die Industrie strebt den Schutz der kleinen Erfindungen an. Die Hinterlegung
von Gebrauchsmustern wire wenigstens ein Ersatz.

Dennoch scheint weder im nationalen noch im internationalen Bereich eine befriedi-
gende Losung in nidchster Zeit erreichbar.

Vielleicht ist der Grund fiir dieses Versagen darin zu finden, dal3 die gleichen Kreise,
die fur ihre technischen oder asthetischen Entwicklungen einen umfassenderen Schutz
anstreben, doch nicht gewillt sind, in der Beniitzung der Leistungen der Konkurrenz
sich allzu sehr einzuschrianken.

A. Troller



