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Jahresbericht

erstattet durch die Herren A. BRINER, H. BRUHWILER,
A.DEeGEN, P.HuG, E. JuckeR, CH. KaAMM und P. RENFER
anlésslich der Generalversammlung der Schweizergruppe der AIPPI
vom 21. Juni 1979 in Ziirich

Inhaltsiibersicht

1. Jahresbericht des Prisidenten (E. JUCKER)

2. Berichte fiir die Tagung des Geschiftsfiihrenden Ausschusses in Toronto (23. bis
28. September 1979)

2.1 Frage 60:
Auslegung der Patentanspriiche (P. RENFER)

2.2 Frage 70:
Die Bedeutung des Gebrauchs beziiglich der Aufrechterhaltung und der Er-
neuerung einer Markeneintragung (A. DEGEN)

2.3 Frage 71:
Richtlinien fiir die Bemessung von Schadenersatz bei der Verletzung von Pa-
tenten (CH. Kamm)

3. Stand der Arbeiten der Markenkommission im Zusammenhang mit der Frage
der Markenpraxis des Eidgensdssischen Amtes fiir geistiges Figentum und Ent-
wurf einer Verordnung des Rates der Europdischen Gemeinschaften iiber die
Gemeinschaftsmarke (A. BRINER)

4. Rapport der Arbeitsgruppe zur Frage 56 B — Gewerblicher Rechtsschutz auf dem
Gebiet der Mikrobiologie und zu der Teilfrage Schutz von Mikroorganismen
durch Erzeugnisanspriiche (H. BRUHWILER)

5. «Das kleine Patent», Aufstellung eines Arbeitsprogrammes (P. HUG)



1. Jahresbericht des Prisidenten

(E. JUCKER)

Allgemeines

Mitgliederbestand: 306
Vorstandssitzung: 1 (21. Juni 1979 in Ziirich)

Es ist erfreulich, dass die Gesamtmitgliederzahl erstmals seit Bestehen
der Schweizergruppe die «Schallmauer» von 300 iiberschritten hat. Da-
durch zdhlt unsere Gruppe nun zu den «Grossmichten» innerhalb des
internationalen Verbandes, und wir konnen an den Geschiftsfithrenden
Ausschuss 8 Delegierte und den Prasidenten senden. Ich m&chte bei dieser
Gelegenheit einigen Mitgliedern unserer Gruppe ganz besonders dafiir
danken, dass sie sich personlich fiir die besonders erfolgreiche Werbung
eingesetzt haben.

Diverse Aktivitiiten des Vorstandes und der Schweizergruppe

Trotz der Kiirze der Berichtsperiode — sie umfasst lediglich 9 Monate —
hatten der Vorstand und die Schweizergruppe viele verschiedenartige Auf-
gaben zu erledigen. In dieser Zeitspanne fielen einerseits verschiedene
Ereignisse einzelner Organisationen der internationalen Vereinigungen in
Genf, die es zu verfolgen galt, andererseits hatten wir verschiedene Stel-
lungnahmen zuhanden von Bundesbehorden, vor allem zuhanden des Eid-
gendssischen Amtes fiir geistiges Eigentum, zu erledigen. Diese Aktivi-
taten der Schweizergruppe werden im nachfolgenden zusammenfassend
dargestellt.

1. Geschiftsfithrender Ausschuss in Toronto (23. bis 28. September 1979)

Uber die in Toronto zu behandelnden Fragen, die Gegenstand eines
Studiums durch eine Arbeitsgruppe waren, werden die Leiter der betref-
fenden Arbeitsgruppen oder ihre Vertreter an der Generalversammlung
Bericht erstatten.
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2. Zweiseitige Abkommen iiber den Schutz und die Forderung von
Kapitalinvestitionen / geistiges Eigentum

In einem Rundschreiben vom 23. Februar 1979 in obiger Angelegen-
heit ladet das Amt fiir geistiges Eigentum zu einer Diskussion ein. Nach
Behandlung der Frage im Vorstand, nehmen die Herren G. E. Kirker und
Dr. H. R. Leuenberger am 17. April 1979 an der Konferenz im Amt fiir
geistiges Eigentum teil (Beilage B). Im Anschluss an diese Konferenz wird
zur weiteren Behandlung der Frage die Bildung einer Arbeitsgruppe be-
schlossen. Nach der Sitzung vom 17. April 1979 in Bern lud das Eidge-
nossische Amt fiir geistiges Eigentum die Schweizergruppe und den VOR-
ORT zu einem weiteren Studium des Problems und zur Ausarbeitung
einer gemeinsamen Stellungnahme ein. Zu diesem Zweck wurde nach
einer Umfrage in der Schweizergruppe eine Arbeitsgruppe etabliert, die
von den Herren Kummer (VORORT) und Dr. Kuster (SGC) geleitet wird.
Eine erste Sitzung dieser Arbeitsgruppe wurde in Ziirich am 22. Mai 1979
abgehalten, das verh#ltnismissig schwierige Problem griindlich behandelt
und das weitere Vorgehen festgelegt. Im Grunde genommen ist die Ar-
beitsgruppe zur Frage der Beibehaltung des geistigen Eigentums im Rah-
menvertrag zu den bilateralen Investitionsschutzabkommen positiv ein-
gestellt, und ein entsprechender Bericht befindet sich zur Zeit in Ausar-
beitung und wird vor dem 30. Juni 1979 dem Eidgen&ssischen Amt iiber-
geben.

3. Revision der Pariser Verbandsiibereinkunft; Erfinderschein

In Beantwortung eines Rundschreibens des Amtes fiir geistiges Eigen-
tum vom 31. Oktober 1978 wurde eine Stellungnahme der Schweizer-
gruppe ausgearbeitet (Beilage C). In einer weiteren Eingabe an das Amt
wird die Bitte der Landesgruppe vorgetragen, dass an der Diplomatischen
Konferenz im Februar 1980 ein Vertreter der AIPPI als Observer einge-
laden werde. Dieser Bitte wurde in der Zwischenzeit stattgegeben.

4. Coopération multilatérale internationale en matiére d’activité
inventive commune

In Beantwortung eines Rundschreibens des Amtes fiir geistiges Eigen-
tum vom 22. Dezember 1978 wurde eine Stellungnahme der Schweizer-
gruppe ausgearbeitet (Beilage D).



Mitarbeit der Schweizergruppe auf internationaler Ebene

An der Arbeitsgruppe fiir ein Mustergesetz fiir Entwicklungsldnder
iiber Erfindungen und Know-how der WIPO in Genf (5. bis 9. Mirz
1979) nahm Herr Dr. H. Wichmann als Delegierter der AIPPI teil.

Am Interimsausschuss zum Zwecke der Vorbereitung der Inkraft-
nahme des Vertrages betreffend die Registrierung von Marken in Genf
(26. Februar bis 2. Marz 1979) vertrat Herr G. E. Kirker die AIPPI.

An der Tagung der Gruppe von Regierungsexperten fiir ein Verhal-
tenskodex fiir den Technologietransfer der UNCTAD in Genf (4. bis
15. Dezember 1978) nahm der Prisident der Schweizergruppe als Dele-
gierter teil.

Uber die Arbeiten der einzelnen Arbeitsgruppen, die Fragen betreffen,
die am Geschiftsfithrenden Ausschuss in Toronto behandelt werden, wer-
den Sie die Prasidenten dieser Arbeitsgruppen personlich informieren.
Ich selber mdchte Thnen allen fiir IThre aktive Mitarbeit in der Schweizer-
gruppe bestens danken; es erfilllt mich mit Befriedigung feststellen zu
konnen, dass Thr Interesse an unseren Belangen nicht erlahmt und dass
Sie sich immer wieder zur aktiven Mitarbeit zur Verfiigung stellen. Ihr
diesbeziigliches Verhalten bildet die Grundlage fiir die Wertschitzung
der Schweizergruppe im Rahmen der internationalen Vereinigung.



2. Berichte fiir die Tagung des Geschiiftsfiilhrenden Ausschusses
in Toronto (23. bis 28. September 1979)

2.1 Frage 60
Auslegung der Patentanspriiche
(P. RENFER)

Rapport im Namen der Schweizergruppe

Gemiss der Arbeitsorientierung des Generalberichterstatters fiir die
Tagung des Geschiftsfithrenden Ausschusses in Toronto (23.—28. Sep-
tember 1979) (vgl. Annuaire 1978/11, Seite 280) bezieht sich das Studium
der Frage auf die nachstehend behandelten zwei Punkte:

I Darstellung des nationalen Systems

1. Das geltende schweizerische Patentgesetz, in der Fassung gemiss
Ziff. I des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1976 (PatG), und die zu-
gehorige Patentverordnung (PatV), beide in Kraft seit dem 1. Januar
1978, besagen:

a) Die Erfindung ist im Patentgesuch so darzulegen, dass der Fach-
mann sie ausfithren kann (Artikel 50 PatG); sie ist in einem oder mehre-
ren Patentanspriichen zu definieren (Artikel 51, Absatz 1 PatG), wobei
die Patentanspriiche von der Beschreibung gestiitzt sein miissen (Arti-
kel 29, Absatz 2 PatV).

b) Die Patentanspriiche bestimmen den sachlichen Geltungsbereich des
Patentes (Artikel 51, Absatz 2 PatG). Als Patentverletzung gilt die wider-
rechtliche Beniitzung der patentierten Erfindung, worunter ausdriicklich
auch deren Nachahmung fillt (Artikel 66, littera a PatG).

c) Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zur Auslegung der
Patentanspriiche beranzuziehen (Artikel 51, Absatz 3 PatG).

Diese Bestimmungen entsprechen in sachlicher Hinsicht denjenigen
des Strassburger Patentharmonisierungsabkommens (Artikel 8 EVPatUe)
und des Miinchner Europdischen Patentabkommens (Artikel 69, 83 und
84 EPUe).



2. Die schweizerische Rechtsprechung hat im Verlaufe der letzten
Jahrzehnte beziiglich der Auslegung der Patentanspriiche — im Gegen-
satz zu den beiden extremen Systemen der deutschen und der angelsdch-
sischen Lehre — einen Mittelweg eingeschlagen, gemiss welchem der
Schutzbereich durch den Inhalt der Patentanspriiche bestimmt wird, wo-
bei zwecks Ermittlung der wirklichen Reichweite des Patentes die Be-
schreibung und die Zeichnungen im Sinne der Kann-Vorschrift von Ar-
tikel 50, Absatz 2 (alt) PatG herangezogen werden.

Die schweizerische Rechtsprechung entspricht somit voll dem Proto-
koll iiber die Auslegung des Artikels 69 EPUe.

3. Diese Grundsitze miissen fiir simtliche Gebiete der Technik, ins-
besondere auch fiir Erfindungen auf dem Gebiete der Mikrobiologie, in
gleicher Weise zur Anwendung gelangen.

II Vorschlag eines Systems, das allgemein angenommen werden kinnte

Es wire wiinschenswert, dass der schweizerische Gesetzgeber die vom
Bundesgericht verwendeten Begriffe «Nachmachung» und «Nachahmung»
im Patentgesetz selbst definiert, z. B. im Rahmen von Artikel 8 PatG
(Wirkung des Patentes), wie es bereits gemiss
Resolution der Schweizergruppe zur Frage 60 vom 25. April 1974
fiir alle Lénder wie foigt empfohlen wurde (vgl. Schweizerische Mittei-
lungen iiber Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Heft 1974/1,
Seite 26):

«In Anbetracht dessen, dass
1. auf Anregung der finnischen Landesgruppe (vgl. Bericht Prof. B. Go-
denhielm im Annuaire 1972/1, Seite 307) eine allgemeine Doktrin iiber
den Umfang des Patentschutzes und die Auslegung der Anspriiche aus-
zuarbeiten sei, und

2. einerseits die meisten Patentgesetze praktisch gleichlautende Bestim-
mungen {iber den Schutzbereich eines Patentrechts aufweisen,

wonach der Schutzbereich durch den Inhalt der Anspriiche bestimmt
sei, wobei jedoch zu deren Auslegung die Beschreibung und die Zeich-
nungen heranzuziehen seien (vgl. dazu insbesondere auch Art. 69,
Abs. 1, des ‘Ubereinkommens iiber die Erteilung europdischer Patente’
von Miinchen),



andererseits jedoch die Auslegung der Anspriiche durch die Gerichte je
nach der formaleren oder liberaleren Tradition der verschiedenen Linder
offensichtlich nicht einheitlich ist, und

3. die im dazugehdrenden ‘Protokoll iiber die Auslegung des Artikels 69
des Ubereinkommens’ von Miinchen (Seite 322) vertretene Auffassung,

wonach die Auslegung zwischen den beiden dort erwdhnten mdglichen
extremen Auffassungen liegen und einen angemessenen Schutz fiir den
Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicherheit fiir Dritte verbinden
soll,

keine konkreten Auslegungsregeln enthélt, vertritt die Schweizergruppe
der AIPPI die Meinung, dass eine internationale Vereinheitlichung der
Auslegung von Anspriichen im sub 3. erwdhnten Sinn wiinschenswert ist,
dass aber eine prizisere Doktrin notwendig erscheint, weshalb sie emp-
fiehlt, es sei durch Gesetzgebung und/oder Rechtsprechung in allen Lin-
dern einheitlich ein Schutz gemiss folgenden Regeln zu gewi#hrleisten:

‘Das Patent schiitzt den Patentinhaber gegen widerrechtliche Beniit-
zung der Erfindung durch Nachmachung oder Nachahmung.

Eine Nachmachung liegt vor, wenn bei der Verletzungsform alle Merk-
male verwirklicht sind, welche die Erfindung nach Wortlaut oder Sinn
des Anspruchs kennzeichnen.

Eine Nachahmung liegt vor, wenn bei der Verletzungsform die we-
sentlichen Merkmale der Lehre des Anspruchs identisch oder in nahe-
liegender Abwandlung verwirklicht sind.

Beschreibung und Zeichnungen sind zur Auslegung der Anspriiche
heranzuziehen.’»

Kommentar des Berichterstatters P. RENFER:

Der Rapport, der vom Vorstand genehmigt wurde, besteht aus zwei
Teilen, d. h. er enthdlt — gemiss Aufforderung des Generalberichterstat-
ters Me Paul Mathély in seiner Arbeitsorientierung vom Juli 1978 fiir
die Tagung des Geschiftsfithrenden Ausschusses in Toronto vom 23.—
28. September 1979 —

1. «die Darstellung des nationalen Systems», also der massgeblichen
schweizerischen Gesetzesbestimmungen und — um bei den Worten von
Me Mathély zu bleiben —



2. «den Vorschlag eines Systems, das allgemein angenommen werden
konntes.

Es wird im folgenden Riickblick und Ausblick iiber die Behandlung
der Frage 60 durch die AIPPI-Gremien der Einfachheit halber fiir den
1. Teil der Ausdruck «de lege lata» und fiir den 2. Teil der Ausdruck
«de lege ferenda» verwendet. Dabei ist gleich zu beachten, dass der «de
lege ferenda» Teil des Rapportes mit der von der Schweizergruppe be-
reits an der Generalversammlung vom 25. April 1974 gefassten Resolu-
tion mit der Empfehlung fiir einen moglichst weltweiten einheitlichen
Schutz gemdss den aufgestellten Auslegungsregeln wortlich {ibereinstimmt
(vgl. «Schweizerische Mitteilungen», Heft 1974/1, S. 26).

Riickblick

Die Frage 60 wurde erstmals auf Vorschlag des finnischen Prasiden-
ten Prof. B. Godenhielm an den Arbeitssitzungen des Prisidentenrates
in Briissel vom 15./16. Dezember 1971 ins langfristige Arbeitsprogramm
aufgenommen (vgl. Annuaire 1972/1, S. 72).

In der Folge ist dann der diesbeziigliche Rapport der finnischen Gruppe
entstanden, mit der Anregung, es sei eine allgemeine Doktrin iiber den
Umfang des Patentschutzes und die Auslegung der Patentanspriiche aus-
zuarbeiten (vgl. Annuaire 1972/1, S. 309).

Der finnische Rapport stiitzte sich beziiglich der Auslegung der Patentanspriiche
vor allem auf die massgeblichen gesetzlichen Bestimmungen in den skandinavischen
Lédndern, in Frankreich, in der Schweiz und auf § 8, Ziffer 3 des Strassburger Pa-
tentharmonisierungsabkommens von 1963 (das nebenbei bemerkt mangels geniigender
Anzahl an Ratifikationen bzw. Beitritten interessanterweise bis zum heutigen Tag
noch nicht in Kraft getreten ist), ferner wurde im finnischen Rapport Bezug genom-
men auf alt Artikel 20 des damals aktuellen 2. Vorentwurfes des Européischen Pa-
tentiibereinkommens von Miinchen.

Wenn man die Berichte der Regierungsdelegation zu den Vorentwiirfen
des Europdischen Patentiibereinkommens von Miinchen und die Vorent-
wiirfe selbst sowie die damaligen Stellungnahmen der AIPPI etwas néher
studiert, so stOsst man bald auf die Tatsache, dass der Wortlaut von Ar-
tikel 69 (in den Vorentwiirfen noch alt Artikel 20) umstritten war. Das
Bestreben, es sei sicherzustellen, dass die Anspriiche in allen Mitglied-
staaten einheitlich ausgelegt wiirden, ist schon damals daran gescheitert,
dass kein Einvernehmen iiber eine genauere Formulierung als diejenige
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des Artikels 8 des Strassburger Textes erzielt werden konnte (vgl. Bericht
der Regierungskonferenz zum 1. Vorentwurf 1970, S. 13).

Zu diesem Streit um den Wortlaut von alt Artikel 20 des Europiischen
Patentiibereinkommens von Miinchen hat seinerzeit der Prisidentenrat
der AIPPI an seinen Sitzungen vom 13./14. September 1971 in Briissel
erklart,

gemiss dem Geiste des Ubereinkommens bestehe ein Rechtsgrundsatz, dass «die
Anspriiche weit oder liberal und nicht streng oder woértlich ausgelegt werden sol-
len». Demgemiss miissten die Worter — so erklidrte damals der Présidentenrat wei-
ter — «teneur» im franzosischen Text und «terms» im englischen Text, sowie der
Ausdruck «Inhalt» im deutschen Text gestrichen werden, da die drei Begriffe in
Wirklichkeit nicht ganz iibereinstimmen wiirden. Es miisste nimlich befiirchtet wer-
den, dass die Verwendung der Worter «teneur» oder «terms» zu einer engen oder
wortlichen Auslegung der Anspriiche fithren konnte, was gegen den oben dargeleg-
ten Grundsatz verstossen wiirde (vgl. Annuaire 1972/1, S. 64).

Was man sich dabei vorstellte, diese drei Ausdriicke einfach ersatzlos
zu streichen, geht aus dem Protokoll nicht hervor. Jedenfalls wurden trotz
dieser Einwidnde die drei Begriffe «teneur», «terms» und «Inhalt» im
definitiven Text des Artikels 69 des Europidischen Patentiibereinkom-
mens von Miinchen beibehalten.

Sowohl an der Prasidentenkonferenz in Cannes (24.-28. April 1972)
als auch am Kongress in Mexiko (12.-18. November 1972) kam die Fra-
ge 60 offenbar, weil sie auf dem langfristigen Programm stand, nicht zur
Sprache.

In der Schweiz wurde jedoch aufgrund der Anregung der finnischen
Gruppe im Dezember 1972 die Arbeitsgruppe zur Frage 60 ins Leben
gerufen. Ihre Arbeit endete an der Generalversammlung vom 25. April
1974 mit der eingangs genannten Resolution, die nun heute nach 5 Jah-
ren als «de lege ferenda» Teil in den Rapport fiir Toronto integriert
wurde.

Auf internationalem Boden herrschte beziiglich der Frage 60 wihrend
diesen Jahren weiterhin Ruhe. Ausser aus der Schweiz lagen dem Gene-
ralsekretariat keine anderen Landesgruppenberichte zu dieser Frage vor.
So war es eigentlich nicht verwunderlich, dass gemiss Beschluss des Ge-
schaftsfilhrenden Ausschusses vom 1./2. Mérz 1974 in Melbourne die
Frage 60 nicht auf die Tagesordnung des Kongresses von San Francisco
1975 gesetzt worden ist; man liess es in Melbourne bei der Feststellung
bewenden, der Frage 60 wegen des Europiischen Patentiibereinkommens
«allergrosste Bedeutung» beizumessen (vgl. Annuaire 1974/1, S.151/
152).
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Zwar loderte in der Folge wieder ein «Strohfeuerchen» auf, als an der
Tagung des Prisidentenrates in London vom 3.—5. November 1975 der
Rat den Vorschlag von Herrn Medcalf, dem Prasidenten der Programm-
kommission, billigte, es sei die Frage 60 auf die Tagesordnung des Kon-
gresses von Miinchen zu setzen. Gleichzeitig hat der Préasidentenrat emp-
fohlen, fiir die Frage 60 einen Sonderausschuss einzusetzen, dessen Auf-
gabe es sein solle, diese Frage einer ersten Priifung zu unterziehen und
im Hinblick auf die vom Generalberichterstatter zu erstellende Arbeits-
orientierung ihre wesentlichen Elemente herauszuschilen (vgl. Annuaire
1976, S. 228/229).

An der Zusammenkunft des Geschéftsfiilhrenden Ausschusses vom 26.
September—2. Oktober 1976 in Montreux wurde indessen von Herrn Med-
calf die Frage 60 nicht mehr vorgeschlagen (vgl. Annuaire 1977/1, S. 203).

Offenbar ist damals der Einsatz des geplanten Sonderausschusses und
damit die Behandlung am Kongress in Miinchen nicht mehr als notwendig
erachtet worden, weil ja — wie spéter zu vernehmen war — inzwischen die
ganze Frage 60 durch den Artikel 69 des Europidischen Patentiiberein-
kommens von Miinchen geregelt worden sei und weil im iibrigen die na-
tionalen Bestimmungen Anwendung fdanden. Dies diirfte eine irrige Auf-
fassung sein; es wird darauf noch im Kapitel «Ausblick» zuriickgekom-
men.

An der Schlussitzung des anlédsslich des Kongresses in Miinchen am
19. Mai 1978 tagenden Geschiftsfilhrenden Ausschusses ist jedoch die
Frage 60 etwas iiberraschend doch noch aus ihrem «Dornrdschenschlaf»
aufgeweckt worden. Der Geschiftsfilhrende Ausschuss hat nidmlich die
Frage 60 ausdriicklich als neue Frage auf die Tagesordnung fiir den Ge-
schiftsfiihrenden Ausschuss in Toronto gesetzt. In der Folge hat Me P.
Mathély in seiner Arbeitsorientierung vom Juli 1978 die Landesgruppen
eingeladen, u. a. zur Frage 60 nationale Berichte zur Situation «de lege
lata» und «de lege ferenda» zu verfassen.

Der Aufforderung des Generalberichterstatters ist die Schweizergruppe
durch die Abfassung des Rapportes fiir Toronto nachgekommen (vgl.S. 7).

Ausblick
Es ist erfreulich, dass die Frage 60 auf der Tagesordnung in Toronto
steht. Diese Tatsache zeigt doch offenbar eine gewisse Wendung in der

bisherigen Auffassung, wonach sich die Weiterbehandlung wegen Arti-
kel 69 des Europdischen Patentiibereinkommens von Miinchen und we-
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gen des dazugehdrenden Protokolls iiber die Auslegung des Artikels 69
eriibrigt habe.

Dies trifft — wie schon kurz erwdhnt — nicht zu; denn die Schweizer-
gruppe hat bereits in der Resolution von 1974 und jetzt wieder im Rap-
port fiir Toronto durch die «de lege ferenda» Forderung, dass mangels
konkreten Auslegungsregeln im Protokoll zum Artikel 69 die Schaffung
einer priziseren Doktrin notwendig sei, klar bekundet, dass das Proto-
koll iiber die Auslegung von Artikel 69 nur eine ungeniigende Anleitung
zur Auslegung der Anspriiche vermittelt.

Die Schweizergruppe empfiehlt deshalb, es sei ein einheitlicher Schutz
dadurch zu gewdhrleisten, dass fiir den Tatbestand der widerrechtlichen
Beniitzung einerseits die Nachmachung und andererseits die Nachahmung
klar definiert werden. Man muss sich bewusst sein, dass die Schweizer-
gruppe mit diesen Definitionen fiir Nachmachung und Nachahmung als
Auslegungsregeln vermutlich etwas isoliert dastehen konnte; denn selbst
bei uns in der Schweiz wird mit diesem «de lege ferenda» Postulat inso-
fern Neuland beschritten, als im Text unseres Patentgesetzes nur der
Ausdruck «Nachahmung» (in Artikel 66 a) steht; dagegen findet sich der
Ausdruck «Nachmachung» nicht im Gesetz, sondern er ist ein «Kind»
der Rechtsprechung des Bundesgerichts. Auf die diesbeziigliche Bundes-
gerichtspraxis stiitzen sich die vorgeschlagenen Definitionen bzw. Aus-
legungsregeln weitgehend ab.

Gewisse und vermutlich nicht unerhebliche Schwierigkeiten konnte es
auch aus sprachlichen Griinden geben.

Wihrend z. B. in der Schweiz fiir den Oberbegriff «Patentverletzung» in der fran-
zosischen Ubersetzung «violation» geldufig ist, spricht man bei «Patentverletzung»
in Frankreich von «contrefagon». Das schweizerische Bundesgericht jedoch ver-
wendet konsequent «contrefacon» fiir «Nachmachung» und nicht fiir «Patentver-
letzung» wie in Frankreich. Unter «contrefagon» versteht man also in den Nachbar-
lindern Frankreich und Schweiz nicht das gleiche — dies nur nebenbei und als Bei-
spiel.

Auch im Englischen wird man es fiir die sprachliche Benennung der Tatbestéinde
und der konkreten juristischen Ausdriicke nicht leicht haben.

Abschliessend stellt sich natiirlich die Frage, wie es nun auf inter-
nationalem Boden weitergeht, insbesondere auch, wie der Rapport der
Schweizergruppe aufgenommen wird. Eine Prognose ldsst sich kaum stel-
len, wenigstens solange als die Rapporte der anderen Landesgruppen
nicht verdffentlicht sind. Man wird indessen erst nach der Tagung des
Geschiftsfiihrenden Ausschusses in Toronto in der Frage 60 etwas weiter
sehen.
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2.2 Frage 70
Die Bedeutung des Gebrauchs beziiglich der Aufrechterhaltung und der Erneu-

erung einer Markeneintragung
(A. DEGEN)

Rapport im Namen der Schweizergruppe

Unsere Arbeitsgruppe beehrt sich, jhre Meinung zu den vier Punkten,
die gemdss Arbeitsunterlage des Geschiftsfithrenden Ausschusses disku-
tiert werden sollten, wie folgt kund zu tun:

1. Zum Begriff der Gleichartigkeit:

Wir sind der Meinung, dass man nicht iiber die Definition, wie sie im
Vorentwurf 77 fiir die Gemeinschaftsmarke vorgesehen war, hinausgehen
kann, denn letztlich haben immer die zustindigen Gerichte zu entschei-
den.

Der Schutzbereich darf nicht durch das Warenverzeichnis der Ein-
tragung auf solche Erzeugnisse erstreckt werden, die mit den tatsichlich
verwendeten nicht mehr gleichartig sind. Da jedoch bei der Aufrechter-
haltung der Fintragung die Benutzung einer Marke auch fiir gleichartige
Waren geniigen soll, bedarf es einer Korrektur in dem Sinne, dass bei
Konfliktsfallen auf die tatsdchlich verwendeten Waren abzustellen ist.

2. Zur Frage der Kontrolle, die der Inhaber der Marke iiber die Benutzer
dieser Marke ausiiben muss:

Man ist der Meinung, dass am Erfordernis einer effektiven Kontrolle
festzuhalten ist, dass jedoch die Umsténde des Einzelfalles zu beriicksich-
tigen sind, und dass insbesondere an die Kontrolle keine iiberspitzten
Anforderungen gestellt werden diirfen.

3. Zur Frage des Ortes des Gebrauchs der Marke:

Wir halten grundsétzlich am Prinzip der Territorialitdt fest, nament-
lich aus Griinden der Rechtssicherheit. Eine Berlicksichtigung des Ge-
brauchs einer Marke in anderen Lidndern kann hochstens als Rechtferti-
gung fiir den Nichtgebrauch im Rahmen des nationalen Rechts erfolgen,
wobei der Richter die Umstéinde des besonderen Falles zu wiirdigen hat.

4. Zur Frage des Gebrauchszwanges fiir die notorischen und beriihmten
Marken sowie bei Defensivzeichen:

Bei den notorischen und beriihmten Marken ist inbezug auf den Ge-
brauchszwang zur Aufrechterhaltung der Eintragung eine Ausnahme zu
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machen, aber nur insoweit als es sich um Waren handelt, fiir welche die
Marke notorisch ist.

Es ist nicht einzusehen, weshalb reine Defensivmarken eine bevorzugte
Behandlung erfahren sollen.

Kommentar des Berichterstatters A. DEGEN:

Nachdem sich die Arbeitsgruppe im Jahre 1977 eingehend {iiber die
Bedeutung des Gebrauchs beziiglich der Aufrechterhaltung und der Er-
neuerung einer Markeneintragung unterhalten und ihren Rapport an den
Prasidenten der Schweizergruppe geleitet hatte, beschloss der Geschéfts-
fiihrende Ausschuss in Miinchen, dass 4 Zusatzfragen vertiefte Betrach-
tung verdienten.

Im Hinblick auf die Tagung des Geschiftsfiilhrenden Ausschusses in
Toronto vom 23.-28. September 1979 wurden die 4 Fragen anlésslich ei-
ner Arbeitssitzung der Arbeitsgruppe im November vergangenen Jahres
in Basel besprochen und in Form eines Berichtes an den Prisidenten der
Schweizergruppe beantwortet. Im einzelnen handelte es sich dabei um
eine ndhere Definition des Begriffes der Gleichartigkeit, was die im Wa-
renzeichenverzeichnis einer Marke aufgefilhrten Erzeugnisse anbelangt,
um die Frage nach dem Ausmass der Kontrolle, die der Inhaber einer
Marke iiber den Benutzer dieser Marke ausiiben muss, um die Frage
nach dem Ort des Gebrauches einer Marke sowie schliesslich um Pro-
bleme des Gebrauchszwanges fiir notorische und beriihmte Marken sowie
Zeichen von rein defensivem Charakter.

2.3 Frage 71
Richtlinien fiir die Bemessung von Schadenersatz bei der Verletzung von Pa-

tenten
(CH. Kamm)

Rapport im Namen der Schweizergruppe
Bericht iiber das geltende schweizerische Recht

Abkiirzungsverzeichnis:

BGE Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts. Amtliche
Sammlung

Blum/Pedrazzini Rudolf E.Blum, Mario M. Pedrazzini; Das schweizerische Patent-
recht, Kommentar zum Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 betreffend
die Erfindungspatente, 2. Auflage, Bern 1975
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Fischer Theo Fischer, Schadenberechnung im Gewerblichen Rechtsschutz,
Urheberrecht und Unlauteren Wettbewerb, Basel 1961
Mitteilungen Schweizerische Mitteilungen iiber Gewerblichen Rechtsschutz und

Urheberrecht.
OR Schweizerisches Obligationenrecht
PatG Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente
Troller A. Troller, Immaterialgiiterrecht, 2. A., Bd. II, Basel 1971
ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch

I. Gesetzliche Grundlage
1. Patentgesetz

Art. 66
A. Haftungstatbestinde

«Gemiss den nachfolgenden Bestimmungen kann zivil- und strafrecht-
lich zur Verantwortung gezogen werden:

a. wer die patentierte Erfindung widerrechtlich beniitzt; als Beniitzung
gilt auch die Nachahmung.»

Art. 73
B. Klage auf Schadenersatz

«! Wer eine der in Artikel 66 genannten Handlungen absichtlich oder
fahrldssig begeht, wird dem Geschiddigten nach Massgabe des Obligatio-
nenrechts zum Ersatz des Schadens verpflichtet.

2 Ist der Geschidigte nicht in der Lage, seine Schadenersatzforderung
von vornherein zu beziffern, so kann er dem Richter beantragen, die
Hohe des Schadenersatzes nach seinem Ermessen auf Grund des Beweis-
verfahrens liber den Umfang des Schadens festzusetzen.

3 Die Schadenersatzklage kann erst nach Erteilung des Patentes ange-
hoben werden; mit ihr kann aber der Schaden geltend gemacht werden,
den der Beklagte verursacht hat, seit er vom Inhalt des Patentgesuches
Kenntnis erlangt hatte.

4 Bei Patenten, die mit amtlicher Vorpriifung (Art. 87 ff.) erteilt wur-
den, kann in jedem Fall Ersatz gefordert werden fiir den Schaden, den
der Beklagte seit Bekanntmachung des Patentgesuches verursacht hat.»

2. Obligationenrecht
Art. 41
A. Haftung im allgemeinen
1. Voraussetzungen der Haftung
«Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufiigt, sei es mit Absicht,
sei es aus Fahrlissigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.»
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Art. 42
I1. Festsetzung des Schadens

«Wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.

Der nicht ziffernmissig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des
Richters mit Riicksicht auf den gewohnlichen Lauf der Dinge und auf
die vom Geschédigten getroffenen Massnahmen abzuschétzen.»

Art. 43 (Abs. 1)
I11. Bestimmung des Ersatzes

«Art und Grosse des Ersatzes fiir den eingetretenen Schaden bestimmt
der Richter, der hiebei sowohl die Umstinde (ZGB 4) als die Grosse des
Verschuldens zu wiirdigen hat.»

Art. 419
A. Stellung des Geschidiftsfiihrers
1. Art der Ausfiihrung

«Wer fiir einen anderen ein Geschift besorgt, ohne von ihm beauftragt
Zu sein, ist verpflichtet, das unternommene Geschift so zu fiihren, wie es
dem Vorteile und der mutmasslichen Absicht des anderen entspricht.»

Art. 423
II. Geschidftsfithrung im Interesse des Geschdftsfiihrers

«Wenn die Geschiftsfithrung nicht mit Riicksicht auf das Interesse
des Geschiftsherrn unternommen wurde, so ist dieser gleichwohl berech-
tigt, die aus der Fithrung seiner Geschifte entspringenden Vorteile sich
anzueignen. ’

Zu Ersatzleistungen an den Geschéftsfithrer und zu dessen Entlastung
ist der Geschiftsherr nur insoweit verpflichtet, als er bereichert ist.»

II.  Rechtsprechung zu Schadenersatz und Herausgabe des Gewinnes

1. Faktische prajudizielle Wirkung bundesgerichtlicher Urteile

Die in mehreren Urteilen bestétigte Praxis des Bundesgerichts kann
bei der Berechnung von Schadenersatzanspriichen in Patentsachen als
faktisch geltendes Recht beachtet werden.

2. Schadenersatz und Gewinnherausgabe

Das Bundesgericht anerkennt wahlweise Anspriiche des Verletzten auf
Ersatz des Schadens oder Herausgabe des vom Verletzer bei der Beniit-
zung der patentierten Erfindung erzielten Gewinnes (BGE 97 [1971] II
169 ff.).
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Der Kldger kann jedoch bei Einreichung der Klage einen Antrag stel-
len, dass der Beklagte zu verpflichten sei, Schadenersatz zu leisten oder
den Gewinn herauszugeben, je nachdem welcher Betrag nach dem Er-
gebnis der Beweiserhebung der hohere sei (Fischer, S.331f.), sofern er
bei Prozessbeginn nicht in der Lage ist, die Hohe der Betriige anzugeben
(PatG Art. 73, Abs. 2).

3. Arten der Berechnung des Schadenersatzes

Geméss der Praxis des Bundesgerichts kann der Schadenersatz berech-
net werden:

als Einbusse an Einnahmen, die der Berechtigte wegen der Verletzung
hinnehmen musste (wirklicher Schaden) (BGE 98 [1972] 11, S. 304).

Das Abstellen auf eine Lizenzgebiihr als Berechnungsgrundlage fiir
den Schadenersatz ist in Judikatur und Lehre anerkannt. Die Lizenzge-
biihr dient beweismaissig als Indiz fiir die Schadensberechnung. Der wirk-
liche Schaden ist in der Regel hoher.

Bei der Berechnung des Schadens sind nicht nur die dem Kléger ent-
gangenen Lieferungen, sondern auch eine Marktverwirrung oder Diskre-
ditierung seiner Erzeugnisse zu beriicksichtigen (Blum-Pedrazzini Bd. I1I,
S. 545 £.; Troller, S. 1127).

Wenn patentgeschiitzte Teile eines Objekts dessen gewerbliche Ver-
wendbarkeit wesentlich beeinflussen, ist bei der Berechnung des Schadens
vom Wert des Gesamtobjektes auszugehen.

Der Richter hat bei der Bestimmung des Ersatzes fiir den Schaden so-
wohl die Umstéande als auch die Grosse des Verschuldens zu beriicksich-
tigen (OR Art. 43, Abs. 1).

Die Pflicht, Schadenersatz zu leisten, setzt Verschulden des Verletzers
voraus (OR Art. 41: Absicht oder Fahrlissigkeit).

4. Herausgabe des Gewinnes

Die schweizerische Gerichtspraxis leitet die Herausgabe des Gewinnes
iiberzeugend aus der Geschiftsfithrung ohne Auftrag ab (OR Art. 419;
BGE 97 [1971] 11, S.177f.). Die Gewinnherausgabe setzt kein Ver-
schulden des Verletzers voraus.

Das schweizerische Recht kennt keinen zivilrechtlichen Anspruch auf
mehrfachen Schadenersatz. Unabhingig hiervon macht aber der Anspruch
auf Herausgabe des Gewinns die Forderung mehrfachen Schadenersatzes
als Abschreckungsmittel {iberfliissig. Die Gefahr, dass der Verletzer allen
Gewinn herausgeben muss, dass er also fiir den Berechtigten arbeitet, ist
in der Regel abschreckend genug, um den Verletzer das Risiko seines
Handelns bedenken zu lassen.
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I1l.  Zivilrechtliche Verjdhrung

1. Schadenersatzanspruch

Da PatG Art. 73, Abs. 1 auf das OR verweist, ist auf die Verjihrung
der Schadenersatzanspriiche OR Art. 60 anwendbar. Der Anspruch ver-
jahrt in einem Jahr von dem Tage hinweg, an dem der Geschddigte Kennt-
nis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat,
spitestens aber mit dem Ablaufe von 10 Jahren vom Tage der schidigen-
den Handlung an gerechnet. Die Einjahresfrist beginnt, sobald dem Ge-
schidigten der Téter und die Tatsache, dass Schaden entstanden ist, be-
kannt sind. Der Umfang des Schadens muss ihm nicht bekannt sein, da
der Richter die Hohe des Betrages auf Grund des Beweisverfahrens er-
mitteln kann (PatG Art. 73, Abs. 2). Zu beachten ist, dass bei fortgesetz-
ter Begehung des gleichen Delikts, also bei fortgesetzter Verletzung der
Rechte aus einem bestimmten Patent, die Verjahrung mit dem Tage be-
ginnt, an dem der Téter die letzte rechtswidrige Handlung ausfiihrt oder
mit dem Tag, an dem dieses Verhalten aufhort (BGE 79 [1953] II, S. 313).
Bei fortgesetzter Begehung beginnt die Verjahrungsfrist erst zu laufen,
wenn der Geschiddigte den Uberblick iiber die Gesamterscheinung hat
(BGE 74 [1948] 11, S. 37). Stellt die Patentverletzung eine strafbare Hand-
lung dar, so betrdgt die Verjahrungsfrist 5 Jahre (Art. 60 Abs. 2, PatG
Art. 81, StGB Art. 70).

2. Anspruch auf Gewinnherausgabe
Der Anspruch verjihrt nach 10 Jahren (OR Art. 127; Blum-Pedrazzini,
Bd. I11, S. 572).

IV. Stellung des Lizenznehmers

Die iiberwiegende Lehrmeinung verneint die Aktivlegitimation des Li-
zenznehmers zur Einreichung einer Verletzungsklage und damit auch zum
Geltendmachen von Schadenersatz.

Judikatur liegt hierzu nicht vor.

V. Prozessuale Aspekte
1. Bundesrecht und kantonale Prozessrechte, Zustdndigkeit

In der Schweiz hat jeder Kanton seine eigene Gerichtsorganisation und
sein eigenes Verfahrensrecht. Durch Bundesrecht sind jedoch wichtige
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prozessrechtliche Bestimmungen schweizerisch einzeitlich geregelt.
Im Zusammenhang mit Patentverletzungen ist insbesondere PatG Art.
75, Abs. 1 1it. a von Bedeutung:

Art. 75
D. Gerichtsstand

«Fiir die in diesem Gesetz vorgesehenen Klagen ist zustédndig:

a. fiir Klagen des Patentbewerbers oder Patentinhabers gegen Dritte:
der Richter am Wohnsitz des Beklagten, oder am Ort, wo die Handlung
begangen wurde, oder am Ort, wo der Erfolg eingetreten ist.»

Diese Bestimmung bewirkt, dass Patentverletzungsprozesse in der Re-
gel vor einem in derartigen Problemen erfahrenen Gericht gefiihrt wer-
den.

Gemiss PatG Art. 76 gibt es in jedem Kanton nur eine Gerichtsstelle
und eine Instanz fiir patentrechtliche Streitigkeiten. Das kantonale Urteil
kann ohne Riicksicht auf die Hohe des Streitwertes in bezug auf die Rechts-
frage an das Bundesgericht weitergezogen werden.

2. Gerichts- Partei- und Anwaltskosten
Der Ersatz dieser Kosten richtet sich nach der jeweiligen kantonalen
Prozess- und Gebiihrenordnung.

VI. Vorsorgliche Massnahmen

Wenn die vorsorgliche Massnahme materiell unbegriindet war, so hat
der Antragsteller ohne Riicksicht auf sein Verschulden der Gegenpartei
nach Ermessen des Richters (OR Art. 43) Schadenersatz zu leisten (PatG
Art. 80).

VII. Verwarnung

Nach schweizerischem Recht ist die gutgldubige Verwarnung zulissig
und vor Prozesseinleitung iiblich.

Wer dagegen bdsgldubig, d. h. in Kenntnis der Nichtigkeit eines Pa-
tentes, verwarnt, begeht unlauteren Wettbewerb und wird schadenersatz-
pflichtig (UWG Art. 1 Abs. 2, lit. b; Art. 2 Abs. 1 1it. d).

Kommentar des Berichterstatters CH, KAMM:

Die Arbeitsgruppe schuldet besonderen Dank Herrn Prof. A. Troller,
der nicht nur mit wesentlichen Anregungen zur Arbeit, sondern auch mit
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der Abfassung des vorliegenden Schlussberichtes entscheidend dazu bei-
trug, dass der Terminplan eingehalten werden konnte. Es soll aber auch
fiir das ebenso extensive Votum von Herrn Prof. M. M. Pedrazzini noch-
mals ausdriicklich gedankt werden, ebenso allen Mitgliedern der Arbeits-
gruppe, die sich schriftlich praktisch zu sémtlich angeschnittenen Fragen
gedussert haben. Meines Erachtens war dieses Verfahren geeignet, um
rasch zu einer Konklusion zu kommen.

Der Bericht der Arbeitsgruppe gliedert sich in 7 Teile, in welchen
Hauptaspekte des geltenden schweizerischen Rechts behandelt werden,
ohne das Pro und Kontra der jeweiligen Argumente besonders zu be-
leuchten, und zwar in der folgenden Reihenfolge: gesetzliche Grundlagen,
Rechtsprechung fiir Schadenersatz und Herausgabe des Gewinns, zivil-
rechtliche Verjihrung, Stellung des Lizenznehmers, prozessuale Aspekte,
vorsorgliche Massnahmen und Verwarnung. Die Arbeitsgruppe hat sich
nicht nur aus zeitlichen Griinden in Abstimmung mit dem Vorstand ent-
schlossen, zundchst nur die Situation unter dem geltenden schweizeri-
schen Recht zu untersuchen und die «de lege lata» Situation besonders
zu priifen, so dass der Bericht auch nur die «de lege lata» Situation reflek-
tiert. Die Entwicklung einer Losung «de lege ferenda» als Empfehlung
im Sinne einer aligemeinen Regel hielt man fiir verfriiht. Es soll vom Er-
gebnis der Beratungen des Geschiftsfithrenden Ausschusses in Toronto
zu dieser Frage abhingig gemacht und ausserdem erst in Angriff genom-
men werden durch die Gruppe, wenn die Berichte anderer nationaler
Gruppen im Sinne einer Bestandesaufnahme der Rechtssituation vorlie-
gen. Aus diesem Grunde ist die Tétigkeit der Arbeitsgruppe auch nicht
beendet. Sie hat ihre Arbeit mit dem vorliegenden Bericht einstweilen
abgeschlossen und wird sie in Abstimmung mit dem Vorstand und nach
Massgabe des Resuitates von Toronto wieder aufnehmen.

Im Interesse der Vorlage eines echten Arbeitspapieres entschloss sich
die Arbeitsgruppe, an die Spitze ihrer Ausfilhrungen die einschlédgigen
Gesetzesbestimmungen zu stellen und einen Hinweis auf das entsprechende
Arbeits- und Interpretationsmaterial zu liefern. In Ubereinstimmung mit
der Aufgabenstellung des Generalberichterstatters hat sich die Arbeits-
gruppe bewusst auf die Darstellung zivilrechtlicher Anspriiche beschrankt
und strafrechtliche Bestimmungen einstweilen zumindest ausser Betracht
gelassen. Sie kénnen in dem weiteren Fortgang der Beratungen durchaus
wieder miteinbezogen werden, wenn es die vollstindige Auseinanderset-
zung mit der Materie erforderlich macht. Teilweise war das schon not-
wendig im Zusammenhang mit der Verjahrung. Hinsichtlich prozessualer
Aspekte hielt es die Gruppe fiir angezeigt, nur die Basisfeststellungen zu
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beriicksichtigen und den Bericht nicht mit der komplexen Situation einer
Vielzahl von kantonalen Prozessrechten in der Schweiz zu iiberladen.
Fragen aus dem Bereich der Verwarnung und der vorsorglichen Mass-
nahmen sowie die Stellungnahme des Lizenznehmers wurden im Bericht
nur summarisch behandelt, um die Konzentration auf das Wesentliche
zu gewdhrleisten.
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3. Stand der Arbeiten der Markenkommission
im Zusammenhang mit der Frage der Markenpraxis des Eidgendssischen
Amtes fiir geistiges Eigentum und Entwurf einer Verordnung des Rates
der Europiischen Gemeinschaften iiber die Gemeinschaftsmarke

(A. BRINER)

1. Der Entwurf fiir eine Gemeinschaftsmarke

1.1 Anhdrung durch die Kommission

Die internationalen nichtstaatlichen Organisationen wurden Mitte
Mirz von der Kommission der Europiischen Gemeinschaften zum zwei-
ten Male zu einem Verordnungsentwurf (vom Juli 1978) iiber die Ge-
meinschaftsmarke angehort. Die Haltung der AIPPI war an einer Tagung
festgelegt worden, an welcher die Mitglieder des Biiros und der Spezial-
kommission der AIPPI fiir die Gemeinschaftsmarke teilnahmen. Wie bei
friiberen Gelegenheiten, wurden dabei die Anregungen und Bemerkungen
der Schweizergruppe mit Interesse entgegengenommen; diese waren in
einer Sitzung in Bern im Dezember 1978 erarbeitet worden.

Die Anhorung durch die Kommission der Europdischen Gemeinschaf-
ten ergab zunéchst, dass alle vertretenen Verbdnde im Grundsatz positiv
zur Schaffung eines Gemeinschaftsmarkenrechts eingestellt sind, dass sie
jedoch das vorgeschlagene System in vielen Punkten fiir nicht ausreichend
attraktiv balten; dies wird in vielen Punkten zu einer Neuiiberpriifung
fiihren.

Die folgenden Punkte hatte die Markenkommission der Schweizer-
gruppe in den Vordergrund gestellt. Die Eintragung der Markenlizenz
soll weder obligatorisch sein, noch konstitutiv wirken; sie soll auch nicht
ein Klagerecht des Lizenznehmers gegen Markenverletzer schaffen. Auch
soll die Kontrolle iiber die Waren des Lizenznehmers sich nicht auf gleich-
bleibende Beschaffenheit erstrecken, sondern auf Ubereinstimmung mit
den Vorschriften des Lizenzgebers. Diesen Standpunkt nahmen sozusa-
gen alle angehOrten Verbinde ein, und die Kommission hat die Absicht,
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ihren Bedenken Rechnung zu tragen. Die Vorschriften iiber die Marken-
lizenz werden angesichts der vielen vorgebrachten Einwinde vermutlich
insgesamt iiberpriift werden miissen. — Zur Erschopfung des Marken-
rechts wurde von der AIPPI die Prizisierung vorgeschlagen, dass sie nur
die Inverkehrsetzung der Ware, nicht auch das Kennzeichnungsrecht er-
fasse. Das wiirde z. B. die Verwendung der Marke fiir umgepackte Waren
ausschliessen. Angesichts der Festigkeit der Verbinde wurde seitens der
Vertreter der Europdischen Kommission die erneute Priifung dieser Frage
in Aussicht gestellt. — Zugunsten einer giitlichen Einigung im Wider-
spruchsverfahren ist ein zwangsweises Vorgehen nicht mehr vorgesehen,
was ganz unseren Vorstellungen entspricht. Die Amtsrecherche gab viel
zu reden; die Verbdnde lehnen sie in der Mehrzahl grundsitzlich ab,
wihrend die Regierungsvertreter sie fiir sinnvoll halten. Eine Losung der
Frage ist auch in der niheren Zukunft noch nicht zu erwarten. — Das
System der Unanfechtbarkeit der Marke ist von vielen Verbinden kriti-
siert worden. Es wird nun geplant, es durch eine Verwirkungsregelung zu
ersetzen, bei welcher die Bekanntheit der Benutzung im Gebiet des dlte-
ren Rechts, die ununterbrochene Benutzung und eine bestimmte Frist vor-
ausgesetzt wiirden. Dieses Modell fand allgemeine Zustimmung. Somit
soll nicht mehr die Marke unanfechtbar sein, sondern es wird der Klage-
anspruch verwirkt. Es bleibt abzuwarten, ob damit eine grossere Beweg-
lichkeit, eine verbesserte Anpassung im Einzelfall, erreicht wird.

Als Ergebnis kdnnen wir erwarten, dass die meisten der von uns als
wesentlich empfundenen Punkte im Sinne unserer Vorstellungen neu iiber-
priift werden.

1.2 Weiterfiihrung der Arbeit

Wenn auch die Arbeit der Markenkommission zur Frage der Gemein-
schaftsmarke damit einen vorldufigen Abschluss gefunden hat, wird doch
in der Zukunft mit einem weiteren Gedankenaustausch zwischen der
Kommission der Europdischen Gemeinschaften und den privaten Ver-
binden zu rechnen sein. Bis dahin wird, das Einverstindnis der Schwei-
zergruppe vorausgesetzt, die Aufgabe der Kommission sich auf die Ver-
folgung der weiteren Entwicklung und die Berichterstattung an den Vor-
stand und die Generalversammlung beschrianken. Der Zeitplan der Kom-
mission der Europdischen Gemeinschaften sieht vor, dass im Friithjahr
1980 dem Rat ein bereinigter Entwurf iibermittelt werden soll, welcher
vom Wirtschafts- und Sozialausschuss wie auch vom Europiischen Parla-
ment beraten wird. Ein nochmals iiberarbeiteter Entwurf wird darauf vom
Rat selber behandelt werden. Ein Ergebnis wird friihestens 1985 erwartet.
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1.3 Die Beratung durch die AIPPI in Toronto

Der Geschiftsfithrende Ausschuss wird in Toronto die Gemeinschafts-
marke als Frage 66 behandeln. Eine Arbeitsanweisung liegt noch nicht
vor, aber ich denke, dass die AIPPI auf die Neuiiberpriifung der bereits
erwihnten Punkte einzuwirken suchen wird, indem sie die Anregungen
und die Bedenken der AIPPI vertieft begriinden wird. Ich schlage vor,
den Delegierten der Schweizergruppe aufzutragen, im Sinne der Schluss-
folgerungen der Markenkommission zu handeln.

2. Schweizerische Markenpraxis

2.1 Der Auftrag

Die Markenkommission wurde beauftragt, die Vorwiirfe zu priifen,
welche gegen die Eintragungspraxis des Bundesamtes fiir geistiges Eigen-
tum gerichtet worden sind. Dazu hatte ich bereits an der letzten GV be-
merkt, dass die Kritik sich richtigerweise gegen das Bundesgericht als
ibergeordnete Kontrollbehdrde richten miisste. Zwar ist ja die Verwal-
tungsrechtspflege auf das einzelne, konkrete und individuelle Rechtsver-
hiltnis ausgerichtet (Gygi, 22), aber die grosse Zahl der Entscheidungen
hat zu einer eigentlichen Kontrolle des Bundesgerichts iiber das Marken-
amt gefiihrt, zumal die Urteile in ihrer Begriindung in weiten Bereichen
sehr abstrakt gefasst sind. Wiirde man vom Amt erwarten, die so ge-
festigte Praxis des Bundesgerichts zu verlassen, miisste es sich zweifellos
gegen seine Kontrollbehorde richten, was ihm aus rechtsstaatlichen Ge-
sichtspunkten nicht zugemutet werden kann.

Die Markenkommission tagte im Dezember 1978 in Bern und sie be-
stitigte mehrheitlich diese Auffassung. Der Vorstoss beim Amt konnte
in der vorgeschlagenen Form nicht als opportun erscheinen, zumal die
Rechtsgrundsitze, auf welche sich die Praxis stiitzt, nicht im Ernst be-
anstandet werden konnen. Hingegen schien ein informatives und kldren-
des Gesprich iiber die Anwendung dieser Grundsitze auf besondere Ein-
zelfdlle, wie vor allem auch iiber Verfahrensfragen, als niitzlich. In Einzel-
fillen hat man gelegentlich das Gefiihl, es werde zu wenig auf die beson-
deren Umstédnde eingegangen und in Verfahrensfragen, es sei die frithere
Praxis, Auskiinfte von Dritten einzuholen (Morf, Schweiz. Mitt. 1945,
163) noch nicht immer voll den Beweisregeln des VWG gewichen, wo-
nach die Parteien in der Auskunfteinholung mitwirken.

Im Friihjahr 1979 sind nun einige bundesgerichtliche Entscheide er-
gangen, welche entgegen der Erwartungen die ausgewogenere Linie, wie
sie im letzten Jahre angedeutet worden war, verliessen und eine mdgliche
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Tendenzverschirfung anzeigten. Der Wunsch wurde laut, im Gesprich
mit dem Amt — welches mir auf Anfrage iibrigens bereitwillig zugestan-
den wurde — anstelle der Erdrterung von Einzelfillen und Verfahrens-
fragen nun doch vor allem Fragen des materiellen Rechts, und zwar in
allgemeiner Weise aufzugreifen. Die Weiterbehandlung der Frage wird
sich nach einem neu formulierten Auftrag der Generalversammlung zu
richten haben.

2.2 Die kritisierte Praxis

Die Kritik an der gegenwirtigen Praxis richtet sich vor allem gegen die
Auslegung, die dem Art. 14 MSchG zur Frage der absoluten Eintragungs-
hindernisse gegeben und als iibertrieben empfunden wird. Welches ist
eigentlich das Ziel, welches mit der seit etwa einem Jahrzehnt verschirf-
ten Praxis verfolgt wird?

Einmal ist bei der Ablehnung der tiuschenden Zeichen sicher der an
sich unbestrittene Grundsatz der Markenwahrheit (Matter, 76) im Spiel.
Uber das Ziel hinaus wird geschossen, wenn der Wahrheitsgehalt ein ab-
soluter sein soll, wo z. B. ein werbemissiger Anklang verurteilt wird (ob-
schon ja das Markenrecht stets als ein Teil des Wettbewerbsrechts betrach-
tet wird, wo die iibertriebene Werbung geduldet wird, weil diese das Pu-
blikum gerade nicht tduscht, David, 103 N. 42), oder wo ein unselbstin-
diger Teil der Marke auf eine bestimmte Eigenschaft der Ware hinweisen
soll (obschon er im Kontext nicht als solcher Hinweis aufgefasst wird).
Man koénnte sich bei der Beurteilung der Tduschungsgefahr ein differen-
zierteres Vorgehen wiinschen, indem gepriift wiirde, ob die Tduschungs-
gefahr nicht eine blosse theoretische ist, sondern auch praktisch als be-
achtenswert erscheint (Morf, 164). Es leuchtet ein, dass dies eine ent-
sprechende Beweiserhebung bedingt.

Bei den beschreibenden Angaben fiihlt man sich beziiglich des Motivs
zu ihrer strikten Ablehnung unsicher. Bei den «suggestiven» oder «an-
lehnenden» Zeichen ist vielfach weder die Freihaltung fiir den Verkehr
erforderlich, noch empfindet sie das Publikum als beschreibend; andern-
falls wire es nicht verstindlich, weshalb viele der «anlehnenden» Zeichen
sich schnell und vollstindig als durchgesetzte, d. h. vom Verkehr aner-
kannte Zeichen nachweisen lassen. Auch bei dieser Kategorie von Marken
wiirde man sich wiinschen, dass ein Beweisverfahren iiber die wirkliche
Meinung des Publikums eingeleitet wiirde. Ich mochte hier an das an-
kniipfen, was Troller (364) zur Entwicklung der Marke zum Freizeichen
gesagt hat: «Gefragt wird nach der wirklichen Ansicht aller beteiligten
Verkehrskreise, die sich aus der Meinung der einzelnen Personen zusam-
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mensetzt. Dieser Nachforschung kann nicht durch eine aus der Lebens-
erfahrung abgeleitete Annahme ausgewichen werden.» Ich meine, dhnli-
ches miisse fiir die Frage gelten, ob ein Zeichen beschreibend sei. Der
Bildungsstand des Publikums und die von ihm fiir die Analyse einer Marke
aufgewendete Denkarbeit werden sich nicht immer als so hoch erweisen,
wie es die Rechtssprechung annimmt (Leiss, in Festschrift Blum, 237).

2.3 Die Auswirkungen der Praxis

Das Bundesgericht will dem Amt nicht verwehren, seine Praxis wegen
verdnderter Verhiltnisse oder zunehmender Missbriuche zu verschirfen,
wenn es dafiir sachliche Griinde auffithren kann (Urteil vom 30. 1. 79 in
Sachen Sunbeam, PMMBI 1979 I 33 mit Zitaten). Indessen taugt das Mit-
tel der Ablehnung nicht recht und es bringt neue Nachteile. Der Hinter-
leger ist nicht gehindert, sein Zeichen trotz der Ablehnung zu gebrauchen.
Man hat schon eingewendet, die Autoritit eines bundesamtlichen oder gar
bundesgerichtlichen Entscheids werde den Hinterleger in der Regel veran-
lassen, eine andere Marke zu suchen (Spoendlin, 56). Aber das gilt nur so
lange, wie die Verkehrskreise von den Ablehnungsgriinden auch iiber-
zeugt sind. Die praktische Erfahrung zeigt leider, dass dies recht oft nicht
mehr der Fall ist. Die Autoritdt des Urteils sinkt, je weiter sich die An-
nahmen iiber das Verhalten des Publikums von der Wirklichkeit entfer-
nen, und je mehr auch die Marke von den Wettbewerbern auch ohne Ein-
tragung respektiert wird, z. B. auch weil die Verbandsschiedsgerichtsbar-
keit dort eingreift, wo man den staatlichen Schutz vergeblich sucht.

Bedauern mag man ferner, dass die Praxis sich selber zu geniigen sucht
und keine Anlehnung an die Rechtsprechung der europdischen Liander
noch an die moderne gesetzgeberische Entwicklung sucht, welche die
«anlehnende» Marke als schutzwiirdig anerkennt (so z. B. beim Entwurf
fiir eine Gemeinschaftsmarke), was sich auch bei uns im Handel auswir-
ken wird. Der Erfahrung des Praktikers entspricht es denn auch, dass
die Schweiz auf seiner europdischen Markenlandkarte oft einer der weni-
gen weissen Flecken bleibt (dies ist iibrigens beim immer stérker inte-
grierten europdischen Handel vielleicht der Grund dafiir, weshalb trotz
der geltenden schweizerischen Praxis der Markenmissbrauch sich auf dem
Gebiete der «anlehnenden» Marken noch nicht stirker ausgewirkt hat;
man ist in der Regel nicht in der Lage, die zum Gemeingut gestempelte
Marke unter Ausniitzung der Werbung des Konkurrenten fiir seine eige-
nen Waren zu brauchen, weil man damit auf die Schweiz beschriankt und
der Export ausgeschlossen bliebe).

Bedauern mag man schliesslich, dass die Transparenz des Markenre-
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gisters leidet; abgewiesene, aber seither durchgesetzte (und nach UWG
geschiitzte Marken) sind nicht nachforschbar.

2.4 Losungsvorschlige

Eine Losung durch Gesetzesinderung ist kaum realisierbar, weil die
Grundsitze ja an sich nicht bestritten sind, sondern ihre Anwendung im
praktischen Fall.

Der Versuch, das Bundesamt fiir geistiges Eigentum zu einer Milde-
rung seiner Praxis umzustimmen, miisste daran scheitern, dass es ange-
sichts der gefestigten bundesgerichtlichen Praxis nicht frei dariiber be-
stimmen kann, soweit sich die Verhiltnisse nicht #ndern.

Wenn wir ein Gesprich mit dem Amt suchen, dann um die Anwen-
dung der Rechtsgrundsiitze auf gewisse Einzelfille, und vor allem Ver-
fahrensfragen zu klaren, denn ihre Losung wird zweifellos allein schon
zu mancher Korrektur fithren, wenn die besonderen Umstinde, die zu
beriicksichtigen wiren, gestiitzt auf ein verbessertes Verfahren klarer zu-
tage treten konnten.

Gesprichsgegner fiir die allgemeine Anwendung der Grundsitze des
materiellen Rechts bleibt fiir uns das Bundesgericht mit seinen verwal-
tungsgerichtlichen Entscheidungen. Die Markenkommission beabsichtigt,
diese Entscheidungen jeweils vertieft und in einem weiteren Rahmen zu
analysieren und in der Zeitschrift unserer Vereinigung zu ihnen Stellung
zu nehmen, um damit in grundsétzlicher Art auf die Praxis einzuwirken
versuchen, wo dies als wiinschbar erscheint.

Mein Antrag an die Generalversammlung richtet sich damit auf zweier-
lei:

1. die Ermichtigung zur Fiihrung eines informativen und kldrenden
Gesprichs mit dem Amt hinsichtlich der Verfahrensfragen, vor allem der
Beweisfragen iiber die Kennzeichnungskraft bzw. die tduschende Natur
von Marken, wie auch der Erorterung der Anwendung der einschlégigen
Rechtsgrundsitze auf besondere Einzelfille;

2. die Ermichtigung zur Darstellung unserer Auffassungen iiber die
grundsitzlichen Aspekte und mdglichen Auswirkungen der bundesge-
richtlichen Praxis, auch in rechtsvergleichender Hinsicht, in den «Schwei-
zerischen Mitteilungen».
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4. Rapport der Arbeitsgruppe zur Frage 56 B — Gewerblicher Rechtsschutz
auf dem Gebiet der Mikrobiologie und zu der Teilfrage
Schutz von Mikroorganismen durch Erzeugnisanspriiche

(H. BRUHWILER)

Anlisslich der Generalversammlung der Schweizergruppe der AIPPI
im Jahre 1975 (Annuaire 1975/11, 210) hat die Arbeitsgruppe die Pro-
bleme aufgezeigt, die ihrer Auffassung nach noch anstianden.

Es waren dies

1. die Einfilhrung der als wiinschenswert festgestellten Mindestbedin-
gungen fiir die Freigabe im Zusammenhang mit Patentanmeldungen de-
ponierter Mikroorganismen in die nationalen bzw. supranationalen Pa-
tentgesetze bzw. Ubereinkommen und hier vorrangig eine entsprechende
Anderung der Regel 28 des EPUe;

2. die Frage der Wiederholbarkeit von Verfahren zur Gewinnung von
Mikroorganismen, die nur statistisch gesehen ausfiihrbar sind;

3. die Patentfdhigkeit von Mikroorganismen per se, auch wenn ihre
wiederholbare Gewinnung anhand der Beschreibung nur ausgehend von
der deponierten Kultur gewahrleistet ist, sowie damit gegebenenfalls ver-
bunden die Frage der Neuheit aus natiirlichem Material gewonnener Mi-
kroorganismen;

4. die Frage der eventuellen Erschopfung des Patentrechtes fiir einen
Mikroorganismus in bezug auf Kulturen, die ausgehend von der vom
Anmelder hinterlegten und freigegebenen Kultur gewonnen sind;

5. die Frage des Schutzumfanges von mikrobiologischen Patenten un-
ter Beriicksichtigung der jeweiligen Erfindungsdefinition beziiglich des
Mikroorganismus.
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Diese Fragen sind nun innerhalb der Arbeitsgruppe soweit méglich zu
einem Abschluss gebracht worden, und zwar wie folgt:

zu 1. Am 30. 1. 1979 fand in Miinchen vor Vertretern des EPA und
vor Regierungsdelegationen ein Hearing iiber die von allen interessierten
Kreisen, einschliesslich der AIPPI, vorgeschlagene Losung zur Anderung
der Regel 28 des EPUe statt. Die AIPPI war durch die Herren Dr. von
Pechmann und Dr. Hiini vertreten. Das EPA hat nun aufgrund dieses
Hearings und der Stellungnahme der Regierungsdelegationen Vorschlige
ausgearbeitet, welche anlisslich der Sitzung des Verwaltungsrates der EPO
vom 16. bis 18. Mai 1979 behandelt wurden.

zu 2. Beziiglich der Frage der Wiederholbarkeit von nur in statisti-
schem Rahmen wiederholbaren mikrobiologischen Verfahren ist die Ar-
beitsgruppe der abschliessenden Meinung, dass hier die iiblichen patent-
rechtlichen und praktischen Massstibe anzulegen sind. Wenn ein mikro-
biologisches Verfahren so beschrieben ist, dass es von Fachleuten mit
einem wenn auch nur in statistischem Rahmen gesicherten Erfolg durch-
gefiihrt werden kann, dann ist das Erfordernis der Wiederholbarkeit er-
fiillt, zumindest wenn sich der Aufwand zur Erreichung der statistisch
notwendigen Grossenordnung in dem fiir diesen Forschungszweig iibli-
chen Rahmen hilt.

zu 3. Hiezu legt die Arbeitsgruppe im Anhang einen Rapport vor,
welcher zu dem Ergebnis kommt, dass neue, durch eine mikrobiologisch/
technische, menschliche Tatigkeit erhaltene Mikroorganismen — gleich-
giiltig, ob sie an sich unbekannterweise in der Natur vorhanden sind oder
nicht — durch Erzeugnisanspriiche geschiitzt werden kdnnen, sofern der
neue Mikroorganismus bei einer geeigneten Hinterlegungsstelle hinterlegt
ist und der Offentlichkeit spdtestens von der Patenterteilung an zuging-
lich ist. Damit ist die Gewsdhrung des Erzeugnisschutzes nicht davon ab-
hingig, ob das Erstgewinnungsverfahren wiederholbar angegeben ist oder
nicht. Durch die Moglichkeit, dass die Offentlichkeit Proben des hinter-
legten Mikroorganismus erhalten und ihn vegetativ vermehren kann, ist
sichergestellt, dass der Mikroorganismus beliebig oft und in beliebigen
Mengen gewonnen werden kann. Die Bestimmung von Art. 1a PatG steht
einem derartigen Schutz nicht entgegen. Auch die Frage der patentrecht-
lichen Neuheit von bisher nicht beschriebenen Mikroorganismen, welche
aus natiirlichem Material gewonnen wurden, wird bejaht.

zu 4. Beziiglich der Frage der Erschopfung des Patentrechtes fiir einen
Mikroorganismus gegeniiber einem Dritten, der fiir seine Tétigkeit Mikro-
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organismenkulturen verwendet, die von der deponierten, mit Einverstind-
nis des Anmelders freigegebenen Kultur abgeleitet sind, ist die Arbeits-
gruppe entgegen der von Hesse (GRUR 1969, 654) gedusserten Ansicht
der Meinung, dass keine Erschopfung eingetreten ist, da der Anmelder
aus dieser Freigabe keinen wirtschaftlichen Nutzen ziehen kann. Jede
Weiterziichtung zur Gewinnung neuen Materials macht von neuem von
der Erfindung selbst Gebrauch und fillt, soweit gewerbsmadssig, unter das
Ausschliesslichkeitsrecht des Patentinhabers.

zu 5. Die Frage des Schutzumfanges ist im Rapport der Arbeitsgruppe
der Schweizergruppe der AIPPI zur Frage 60, «Auslegung der Patent-
anspriiche», beantwortet.

Anhang zum Rapport zur Frage 56B iiber die Teilfrage Schutz von
Mikroorganismen durch Erzeugnisanspriiche

A. Einleitung

1. In ihrem Rapport zur Frage 56B zu Anlass des Kongresses von
San Francisco hat die Schweizergruppe zu dieser Teilfrage die Meinung
vertreten,

«dass der Erzeugnisschutz fiir neue Mikroorganismen im Falle, wo
ein wiederholbares Verfahren zu deren Gewinnung vorliegt, zu befiirwor-
ten ist, wobei auch die Weiterziichtung einer hinterlegten Probe dem Er-
fordernis der Wiederholbarkeit geniigen soll»

(vgl. Annuaire 1975/1, 305-309, insbes. Seite 306, Ziffer 4).

Diese Meinung, an der unverédndert festgehalten wird, wird im folgen-
den n#her ausgefiihrt und begriindet.

B. Die allgemeinen Voraussetzungen fiir Erzeugnisanspriiche fiir
Mikroorganismen

2. Der Mikroorganismus muss die iiblichen Bedingungen einer pa-
tentfahigen Erfindung erfiillen (Art. 1 PatG; Art. 52, 56 und 57 EPUe): er
muss neu und gewerblich anwendbar sein und darf nicht in naheliegender
Weise aus dem Stand der Technik herleitbar sein. Die gewerbliche An-
wendbarkeit ist durch seine Fihigkeit, vegetativ vermehrt werden zu
kdnnen, gegeben.

3. Der Mikroorganismus darf nicht das Ergebnis einer blossen Ent-
deckung sein, sondern er muss das Ergebnis einer technisch/mikrobiolo-
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gischen menschlichen Titigkeit sein. Seine Isolierung aus dem Material,
in welchem er natiirlicherweise vorkommt, oder seine Gewinnung durch
Mutation oder sogenannte «Genetic Engineering» sind als solche Tétig-
keiten zu werten.

4. Der Mikroorganismus muss beliebig oft gewonnen werden konnen.
Dies ist der Kernpunkt der Problematik. Auf ihn wird nachstehend im
Detail eingegangen.

C. Die «Wiederholbarkeit» einer Erfindung

5. eine Erfindung ist in der Patentanmeldung so darzulegen, dass der
Fachmann sie — unter Zuhilfenahme seiner Fachkenntnisse — ausfiihren
kann (Art. 50 PatG; Art. 83 EPUe). Bei einem Erzeugnisanspruch be-
deutet diese gesetzliche Vorschrift, dass der Fachmann in der Lage sein
muss, beliebig oft zu dem geschiitzten Erzeugnis zu gelangen. Dies hat
unbestrittenermassen auch fiir Erzeugnisanspriiche von neuen Mikroor-
ganismen zu gelten.

6. Fiir die folgenden Uberlegungen ist von der ratio legis dieser Be-
stimmung auszugehen: Durch sie soll sichergestellt werden, dass die Er-
findung von der Offentlichkeit — wihrend der Laufzeit des Patentes nur
zu Versuchszwecken, nach dessen Ablauf gewerbsmissig — tatsichlich
ausgefiihrt und benutzt werden kann.

7. Geniigt eine Patentanmeldung diesem Erfordernis, so ist damit auch
automatisch das aus Art. 1 PatG bzw. Art. 52 EPUe hergeleitete Erfor-
dernis der Wiederholbarkeit der Erfindung erfiillt. Es wiirde allen logi-
schen Denkgesetzen widersprechen, wenn man annehmen wollte, es sei
denkbar, dass eine Erfindung in der Patentanmeldung zwar so beschrie-
ben ist, dass der Fachmann sie ausfilhren kann, dass dieselbe Erfindung
aus irgendeinem Grunde aber trotzdem nicht wiederholbar sei. Mit ande-
ren Worten: die Ausfiihrbarkeit impliziert stets die Wiederholbarkeit.

8. Erfindungen auf mikrobiologischem Gebiet weisen nun, soweit sie
irgendwie Bezug haben auf neue Mikroorganismen, die bekannte Beson-
derheit auf, dass die Beschreibung der Erfindung mit Wort, Zeichnung
und Formel in der Regel nicht geniigt, um sie fiir den Fachmann ausfiihr-
bar zu machen; vielmehr bedarf es dazu in der Regel der Hinterlegung
des neuen Mikroorganismus bei einer geeigneten Stelle und der Zugéng-
lichmachung von Proben des hinterlegten Mikroorganismus fiir die All-
gemeinheit (vgl. DE: BPatGerE 9, 150-159). Diese Hinterlegung und
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Zugianglichmachung stellen nichts anderes als eine «Offenbarung mit an-
deren Mitteln» dar; sie sind als Offenbarung rechtlich der eigentlichen
Beschreibung gleichzusetzen.

9. Dies gilt nun aber nicht nur etwa beziiglich der Ausfiihrbarkeit der
Erfindung (im Sinne von Art. 50 PatG bzw. Art. 83 EPUe), sondern es
hat in genau gleicher Weise zu gelten, wenn es um die aus Art. 1 PatG
bzw. Art. 52 EPUe hergeleitete Wiederholbarkeit der Erfindung — die ja
von der Ausfiithrbarkeit impliziert wird — geht.

Dies bedeutet aber, dass es bei Erfindungen von neuen Mikroorganis-
men dann der Angabe des Verfahrens, nach welchem der neue Mikro-
organismus erstmals gewonnen worden ist, iberhaupt nicht bedarf, wenn
der neue Mikroorganismus bei einer geeigneten Stelle hinterlegt und dort
spitestens von der Patenterteilung an der Offentlichkeit zugénglich ist.

10. Wihrend eine Erfindung von unbelebter Materie von der Offent-
lichkeit nur ausgefiihrt werden kann, wenn ein Weg zu ihrer Herstellung
aus anderen Materialien wiederholbar beschrieben ist, kann dies bei le-
bender Materie anders sein. Sie ldsst sich in aller Regel replizieren. So-
weit diese Replizierbarkeit gegeben ist und Proben der lebenden Materie
der Offentlichkeit unabhingig vom Willen des Patentinhabers zur Ver-
fiigung stehen, wie dies bei hinterlegten Mikroorganismen der Fall ist,
kann der Fachmann beliebig oft zu der lebenden Materie gelangen, ohne
dass ihm das Verfahren, wie die lebende Materie erstmals gewonnen wur-
de, bekannt sein miisste und ohne dass das Verfahren der erstmaligen
Gewinnung iiberhaupt so beschrieben werden kann, dass es fiir einen
Dritten wiederholbar wire.

Dabei ist darauf hinzuweisen, dass jedes einmal mit Erfolg durchge-
fithrte Verfahren zumindest theoretisch wiederholbar ist, und dass ledig-
lich Schwierigkeiten der exakten Beschreibung der Sachverhalte eine in-
tellektuelle Weitergabe an Dritte erschweren oder verhindern.

11. In der Vergangenheit war die Ausfiihrbarkeit einer Erfindung fiir
ein neues Erzeugnis traditionellerweise stets davon abhingig, dass ein
Verfahren zur Herstellung dieses Erzeugnisses «wiederholbar beschrie-
ben» werden konnte. Dies gilt auch noch fiir Pflanzenziichtungen (CH:
«Rosenziichtung» BGE 79 I, 77-83; DE: «Usambara-Veilchen» GRUR
1975, 654-657) und Tierziichtungen (DE: «Rote Taube» GRUR 1969,
672-674). Pflanzen- und Tierziichtungen konnen, im Gegensatz zu neuen
Mikroorganismen, nicht bei einer Hinterlegungsstelle deponiert werden,
so dass die Ausfiihrbarkeit — und damit die Wiederholbarkeit — bei je-
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nen nur dadurch unabhingig vom Willen des Patentinhabers sichergestellt
werden kann, dass in der Patentanmeldung ein Ziichtungsverfahren wie-
derholbar angegeben werden muss.

D. Bereicherung der Technik

12. Die Forderung nach der «wiederholbaren Angabe» eines Ziich-
tungsverfahrens wird in der Rechtsprechung auch damit begriindet, dass
eine Bereicherung der «Technik» nicht in der neuen Pflanze selbst gese-
hen werden koénne; die neue Pflanze sei eine Sache, die nur im Zusam-
menhang mit dem zu ihr fithrenden Herstellungsverfahren patentfihig
sein konne (vgl. «Usambara-Veilchen», o. a. O.). Es kann dahingestellt
bleiben, ob diese Auffassung fiir Pflanzenziichtungen zutreffend ist. Je-
denfalls liegen bei Erfindungen von neuen Mikroorganismen die Verhilt-
nisse insofern anders, als eine fiir die Patentwiirdigkeit des Mikroorganis-
mus selbst ausreichende Bereicherung der Technik immer dann gegeben
ist, wenn der Erfinder dafiir gesorgt hat, dass die Offentlichkeit — unab-
hingig von seinem Willen- beliebig oft den neuen Mikroorganismus ge-
winnen kann. Ob er dies dadurch sicherstellt, dass er ein Isolations- oder
Mutationsverfahren «wiederholbar angibts oder dadurch, dass er den
Mikroorganismus der Offentlichkeit durch Hinterlegung bei einer geeig-
neten Hinterlegungsstelle zur Verfiigung stellt, damit sie dort Proben be-
ziehen und ihn vegetativ vermehren kann, kann keinen Unterschied ma-
chen. Es ist auch nicht einzusehen, wieso der Erfinder dann schlechter
gestellt sein sollte, wenn er der Offentlichkeit statt eines komplizierten
Verfahrens zur Wiedergewinnung des Mikroorganismus diesen in vege-
tativ vermehrbarer Form direkt zur Verfligung stellt.

13. Es kann auch nicht etwa darauf ankommen, ob im letztgenannten
Falle das Vermehrungsverfahren an sich patentwiirdig wére. Immerhin
liegen diesbeziiglich die Verhaltnisse gleich wie beim chemischen «Ana-
logieverfahren» zur Herstellung neuer Stoffe: in beiden Fillen ist die
Methode an sich bekannt; in beiden Fillen wird das Verfahren jedoch
dadurch patentfdhig, dass es zur Gewinnung von bisher unbekannten,
neuen Erzeugnissen angewendet wird. Mehr noch: auch beim mikrobiolo-
gischen Vermehrungsverfahren werden die Ausgangsstoffe, hier die Nahr-
16sung, verbraucht und es werden aus ihnen auf mikrobiologischem Wege
die gewlinschten Endprodukte, hier die Mikroorganismen, gebildet. Da
diese gegeniiber dem Stand der Technik neu sind, ist es unerheblich, dass
sie mit den eingesetzten Mikroorganismen gleichartig sind.
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E. Mikroorganismen, welche in der Natur vorkommen

14. Sofern der neue Mikroorganismus durch eine technisch/mikro-
biologische menschliche Tatigkeit aus dem Material isoliert worden ist,
in welchem er natiirlicherweise vorkommt, steht die Tatsache, dass er in
der Natur an sich bereits vorhanden ist —~ sofern er nur nicht bekannt
war —, seiner Patentfihigkeit nicht entgegen. Das Argument, dass ein in
der Natur vorkommender Mikroorganismus fiir jedermann verfiigbar blei-
ben miisse (vgl. DE: «Backerhefe» GRUR 1975, 430-434), iibersieht,
dass auch fiir andere synthetisch hergestellte Stoffe, die in der Natur
vorkommen, Stoffanspriiche gewadhrbar sind, vorausgesetzt dass der An-
meldungsgegenstand eine Erfindung und nicht eine Entdeckung darstellt;
die unbekannte Existenz des beanspruchten Stoffes in der Natur steht der
Neuheit nicht entgegen (vgl. DE: «Antamanid» Mitt. 1978, 33-35; DE:
«Menthonthiole» GRUR 1978, 702-705).

F. Gesetzliche Schranken?

15. Nach Art. 1a PatG bzw. Art. 53 EPUe werden keine Patente er-
teilt fiir Pflanzensorten und Tierarten und fiir im wesentlichen biologi-
sche Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen und Tieren; jedoch sind mi-
krobiologische Verfahren und die damit gewonnenen Erzeugnisse patent-
fahig.

Dazu wird in der Botschaft 76.021, Seite 68, Absatz 2, und vom Pa-
tentamt die Auffassung vertreten, dass — sofern die Mikroorganismen
selbst die Erzeugnisse des mikrobiologischen Verfahrens darstellen — diese
nur in verfahrensabhingiger Form geschiitzt werden konnen.

16. Dieser Auffassung kann aus folgenden Griinden nicht zugestimmt
werden:

Die erwidhnten Gesetzesbestimmungen gehen davon aus, dass die Mi-
kroorganismen — dies in volliger Ubereinstimmung mit der naturwissen-
schaftlichen Betrachtungsweise, wonach ein Mikroorganismus entweder
dem Pflanzenreich oder dem Tierreich zuzurechnen ist — entweder unter
den Begriff «Pflanzensorte» oder den Begriff «Tierarts zu subsumieren
sind. Zu den Erzeugnissen mikrobiologischer Verfahren geh6ren nun aber
nicht nur die Stoffwechselprodukte der Mikroorganismen, z. B. Antibio-
tika, sondern zweifellos auch Mikroorganismen selbst.

Durch den 2. Halbsatz der erwzhnten Bestimmungen wird somit das
durch den 1. Halbsatz gesetzte Verbot einer Patentierung von «Pflanzen-
sorten» und «Tierarten» fiir Mikroorganismen — soweit sie die Erzeug-
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nisse eines mikrobiologischen Verfahrens sind — insgesamt und vollum-
fanglich aufgehoben. Dies entspricht stdndiger Lehre und Rechtsprechung,
wonach Ausnahmebestimmungen grundsétzlich eng — und damit logischer-
weise Ausnahmen von Ausnahmebestimmungen weit — auszulegen sind.
Eine Beschrinkung der Bestimmung des 2. Halbsatzes auf mikrobiologi-
sche Verfahren und deren unmittelbaren Verfahrensprodukte — deren
Schutz durch Art. 8, Abs. 3 PatG bzw. Art. 64, Abs. 2 EPUe ja ohnehin
gewihrleistet ist — wiirde den 2. Halbsatz des wesentlichsten Teils seines
Inhaltes berauben. (Im Ergebnis gleich: Richtlinien fiir die Priifung im
Europiischen Patentamt Teil C, Kapitel IV, Ziffer 3.5; W. Dost in «Eu-
ropdisches Patentrecht [EPUe]», 1. Teil, Ziffern 38-41; V. Vossius,
GRUR 1973, 161; O. Bossung, Mitt. dt. Patanw. 1974, 126.)

G. Zusammenfassung

Die Schweizergruppe vertritt die Meinung, dass neue, durch eine tech-
nisch/mikrobiologische menschliche Titigkeit erhaltene Mikroorganis-
men — gleichgiiltig, ob sie an sich unbekannterweise in der Natur vor-
handen sind oder nicht — durch verfahrensunabhéngige Erzeugnisansprii-
che geschiitzt werden koénnen. Sofern der neue Mikroorganismus bei einer
geeigneten Hinterlegungsstelle hinterlegt und der Offentlichkeit spétestens
von der Patenterteilung an zuginglich ist, ist die Gew#hrung des Erzeug-
nisschutzes auch nicht davon abhingig, ob das Erstgewinnungsverfahren
«wiederholbar beschrieben» ist oder nicht. Durch die Mdglichkeit, dass
die Offentlichkeit Proben des hinterlegten Mikroorganismus erhalten und
ihn vegetativ vermehren kann, ist sichergestellt, dass der Mikroorganis-
mus beliebig oft und in beliebigen Mengen gewonnen werden kann. Die
Bestimmung von Art. 1a PatG steht einem derartigen Schutz nicht ent-
gegen.

Kommentar des Berichterstatters H. BRUHWILER

1. Die Arbeitsgruppe zur Frage 56B hat in der Berichtsperiode zwei
Arbeitssitzungen durchgefithrt und dabei den dem Schreiben vom 11. Juni
1979 beigelegten Rapport erarbeitet.

Sodann hat sich die Arbeitsgruppe schriftlich zu einem Berichtsentwurf
gedussert, der von der OMPI zuhanden ihrer Arbeitsgruppe «PCT und
Budapester Vertrag» erstellt worden war.

Schliesslich hat Herr Dr. A. Hiini an dem im Bericht unter Punkt 1
erwihnten Hearing in Miinchen teilgenommen.
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2. Die Ergebnisse dieser Arbeiten sind in dem Bericht, der vorliegt,
zusammengefasst.

3. Zum Punkt 1 (Anderung der Regel 28) ist erginzend noch folgendes
Zu sagen:

Regel 28 legt bekanntlich die Erfordernisse fest, welche fiir européische
Patentanmeldungen, die Mikroorganismen betreffen, gelten, insbesondere
die zwingende Hinterlegung von Kulturen dieser Mikroorganismen und
die Freigabe von Proben der hinterlegten Kulturen an die Offentlichkeit.

Die Hinterlegung ist nun aber nicht nur das, was man in Abwandlung
von Clausewitz als «Fortsetzung der Beschreibung mit anderen Mitteln»
bezeichnen konnte, sondern man stellt der Offentlichkeit infolge der Frei-
gabe von Proben direkt — wenn man so sagen darf — eine fixfertige kleine
Fabrik zur Durchfithrung von patentverletzenden Handlungen zur Ver-
fligung, weil ja die von der Hinterlegungsstelle beziehbaren Proben in
beliebigem Ausmasse und fiir den Patentinhaber absolut unkontrollierbar
vermehrt werden kénnen.

Die Regel 28, in der zur Zeit noch geltenden Fassung, schreibt nun vor,
dass die Hinterlegung der Kultur des Mikroorganismus immer dann not-
wendig ist, wenn dieser der Offentlichkeit sonst nicht zugénglich ist, und
zwar unabhiingig davon, ob er auch ohne die Hinterlegung so beschrieben
werden konnte, dass der Fachmann die Erfindung danach ausfiihren kann.

Weiter sieht die Regel 28 vor, dass die Angabe der Hinterlegungsstelle
und der Hinterlegungsnummer in der europdischen Patentanmeldung als
vorbehaltslose und unwiderrufliche Zustimmung fiir die Weitergabe von
Proben an die Offentlichkeit gilt.

Im Friihjahr dieses Jahres hat nun das EPA im Anschluss an das
unter Punkt 1 im Bericht erwihnte Hearing zuhanden des Verwaltungs-
rates der EPO einen Vorentwurf fiir die Anderungen der Regel 28 aus-
gearbeitet, der zwar nicht alle Wiinsche der betroffenen Kreise erfiillt,
aber doch einen wesentlich verbesserten Schutz des Hinterlegers bringt.
In dem Entwurf ist namentlich folgendes vorgesehen:

a) Die Hinterlegung ist nur noch dann zwingend vorgeschrieben, wenn
die Erfindung ohne die Hinterlegung in der Beschreibung der europiischen
Patentanmeldung nicht so dargelegt werden kann, dass ein Fachmann die
Erfindung ausfiihren kann.

b) Der Anmelder soll neu das Recht haben, nachtriglich die Freigabe
des hinterlegten Mikroorganismus an die Offentlichkeit dann zu verhin-
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dern, wenn sich herausstellt, dass eine Hinterlegung gar nicht notwendig
gewesen ware.

c) Die Herausgabe der hinterlegten Mikroorganismen soll allenfalls
fiir bestimmte Zeitabschnitte auf einen vom Antragsteller benannten Ex-
perten beschridnkt bleiben.

d) Das Verbot der Weitergabe und die Beschrinkungen der Benutzung
der hinterlegten Kultur sollen auf die von dieser Kultur abgeleiteten Kul-
turen ausgedehnt werden. Es ist auf dem Gebiet der Mikrobiologie ja so,
dass ein Mikroorganismus leicht mit Methoden, die jedem Fachmann
bekannt sind, mutiert, d. h. genetisch verdndert, werden kann. Auch be-
ziiglich dieser, von der hinterlegten Kultur abgeleiteten Kulturen soll der
Hinterleger besser geschiitzt werden.

In einer Sitzung vom Mai dieses Jahres hat der Verwaltungsrat der
EPO diesen Vorentwurf behandelt und das EPA beauftragt, bis zur n#ch-
sten Sitzung des Verwaltungsrates, welche im Herbst dieses Jahres statt-
finden wird, auf dieser Basis einen endgiiltigen Entwurf fiir die Anderung
der Regel 28 auszuarbeiten.

4. Zu den iibrigen Punkten des Berichtes sind keine zusétzlichen Be-
merkungen zu machen.

5. Obschon die Hauptarbeit mit dem vorliegenden Bericht geleistet
und abgeschlossen ist, wird vorgeschlagen, dass die Arbeitsgruppe weiter-
hin bestehen bleibt, weil die Entwicklung auf europdischer und schweize-
rischer Ebene zur Regel 28 und den entsprechenden schweizerischen Be-
stimmungen und zur Frage des Erzeugnisschutzes fiir Mikroorganismen
selbst weitere Arbeit voraussehen lédsst.

In der anschliessenden Diskussion gibt Herr Dr. J. L. Comte Aus-
kunft, dass alle die im Referat von Herrn Dr. H. Briihwiler aufgefiihrten
Punkte im Verwaltungsrat der EPU besprochen wurden. Dabei haben
verschiedene Punkte im Verwaltungsrat eine Mehrheit gefunden. Insbe-
sondere bestehen beziiglich einer der wichtigsten Fragen, Zugang durch
einen Experten, eine sehr gute Chance, dass sie angenommen wird.
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5. «Das kleine Patent», Aufstellung eines Arbeitsprogrammes

(P. Hug)

Aufgrund meiner Anregung anlésslich der Generalversammlung unse-
rer Vereinigung in Neuchatel am 18. Oktober 1978 veranlasste der Vor-
stand eine Umfrage unter den Mitgliedern, die 106 Antworten ergab, wo-
von wiederum 39 Mitglieder ein Interesse an der Wiederaufnahme der
Bemiihungen fiir ein «kleines Patent» beflirworteten. 21 Mitglieder in-
teressierten sich im weiteren fiir die Teilnahme an den Arbeiten der Ar-
beitsgruppe.

Um das weitere Vorgehen zu besprechen, wurde am 15. Mai 1979 in
Bern eine Sitzung abgehalten, anlésslich welcher folgendes beschlossen
wurde:

1. Es ist nach wie vor wiinschbar, in der Schweiz in absehbarer Zeit
ein «kleines Patent» einzufiihren.

2. Es wird dem Vorstand der Schweizergruppe der AIPPI empfohlen,
die Arbeitsgruppe «Gebrauchsmuster und kleine Erfindungen» weiterzu-
fithren, um die Anpassung der Resolution vom 9. Mai 1973 hinsichtlich
des revidierten Patentgesetzes, des Europapatents und der Entwicklungen
in anderen Lindern vorzubereiten.

3. In zeitlicher Hinsicht soll eine offizielle Stellungnahme der AIPPI
gegeniiber Behorden und Dritten mit Riicksicht auf die noch unbekannte
Anwendung des revidierten Patentgesetzes durch das Bundesgericht und
des europdischen Patentiibereinkommens durch das Europiische Patent-
amt und auf die laufende Entwicklung in anderen Lindern noch zuriick-
gestellt werden.

Es ist zu hoffen, dass die Arbeitsgruppe zu einem raschen und akzep-
tablen Ergebnis gelangt, damit die offensichtliche Liicke in unserem
Schutzsystem, insbesondere im Interesse der kleinen und mittleren Unter-
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nehmen, aber, wie wir meinen, auch in demjenigen der Grossunternehmen
geschlossen werden kann.

Kommentar des Berichterstatters P. HuG

Er teilt mit, dass Herr Prof. E. Martin-Achard nicht zur weiteren Fiih-
rung der Arbeitsgruppe bereit ist.
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Rechtsschutz fiir Medikamente

GEORGES GANSSER, Basel

Von allen Errungenschaften des menschlichen Geistes, von allen Fort-
schritten der Naturwissenschaften und der Technik kommt den Erfolgen
der Arzneimittelforschung und der medizinischen Wissenschaft iiberra-
gende Bedeutung zu. Denn sie verhelfen tagtiglich ungezihlten Menschen
zur Linderung ihrer Schmerzen, zur Heilung vieler Leiden, zu ldngerem,
gesiinderem Leben.

Niemand kann bestreiten: die iiberwiegende Zahl wirklich neuer und
wertvoller Heilmittel wurde von der privaten Pharma-Industrie geschaf-
fen, auf Grund eigener Forschungsbemiihungen. Der Frage eines wirk-
samen Erfindungsschutzes fillt dabei eine entscheidende Rolle zu. Prak-
tisch sdmtliche pharmazeutischen Innovationen entfallen auf europiische
Staaten und die USA, die diesen Erfindungsschutz in ihren Gesetzen ver-
ankert haben — nur verschwindend wenige stammen aus Lindern ohne
entsprechende Gesetzgebung. Wer auch nur einigermassen Einblick hat in
die zunehmende Komplexitdt pharmazeutischer Forschung, die immer
schwerer erringbaren Durchbriiche, den unvermelidlich ansteigenden fi-
nanziellen Aufwand, das sich stindig vergrdssernde unternehmerische
Risiko, in all die Schwierigkeiten, die mit der Schaffung eines neuen gu-
ten, wirksamen und sicheren Arzneimittels verbunden sind, bis es, nach
Jahren miihevoller Teamarbeit handelsreif geworden, in der Hand der
Arzte dem von ihm erwarteten Dienst zugefiihrt werden kann, wird dar-
iiber nicht erstaunt sein.

In der Tat kann heute eine einzige neue Arzneispezialitit erst nach
Synthese von 8000—-10 000 Substanzen und nach etwa 8-10 Jahren ab Er-
findungsdatum kommerziell eingefiihrt werden,; hierfiir konnen Kosten
von ca. 100 Mio. Franken entstehen.

Nicht nur in den Lindern mit freier Marktwirtschaft, sondern auch
in den sozialistischen Oststaaten wird diese Gesetzgebung in ihren ver-
schiedenen Erscheinungsformen als wesentliche Voraussetzung wissen-
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schaftlichen und technischen Fortschritts anerkannt. Bedenklich ist je-
doch, wenn mancherorts aus historischen, wirtschaftlichen oder sozial-
politischen Erwigungen der wohl risikoreichsten industriellen Forschung
der schwdchste Patentschutz zugeordnet wird.

Die forschende Pharmaindustrie ist neuerdings noch mit einer zusdtz-
lichen Gefahr konfrontiert: Im Zusammenhang mit dem amerikanischen
«Freedom of Information Act»> besteht in den USA und in einzelnen
anderen Industriestaaten die Tendenz, wichtige Teile der von der Erfin-
derfirma den zustindigen Behorden unterbreiteten Registrierungsunter-
lagen fiir die Erlangung der Vertriebsbewilligung eines neuen Arzneimit-
tels Dritten relativ frithzeitig zugdnglich zu machen. Damit wiirde wert-
volles und geheimes Know-how preisgegeben, wodurch besonders in Lin-
dern mit fehlendem Pharmapatentschutz wie etwa Brasilien, Mexiko und
Tiirkei, bzw. mit schwachem Schutz, z. B. Argentinien, Andenstaaten,
Spanien, Portugal, eine profitable Nachahmertitigkeit zum Schaden der
Innovation gefordert wiirde.

Was sind Patente?

Patente sind amtliche Urkunden, durch die der Staat dem Erfinder
oder seinem Rechtsnachfolger wihrend einer bestimmten Anzahl Jahre
das alleinige Nutzungsrecht fiir seine Erfindung gewi#hrleistet. In der Re-
gel enthalten sie eine genaue Beschreibung der Erfindung und ihrer Vor-
teile gegeniiber dem bisherigen technischen Stand, Ausfiihrungsbeispiele
sowie eine prizise Definition des erwiinschten Patentschutzes. Der In-
halt wird gleichzeitig als Druckschrift publiziert. Damit tritt das wesent-
lichste Merkmal des Patents zutage, wie es schon die Herkunft des Wor-
tes andeutet: das lateinische «litterae patentes» heisst «offene Schrifts.
Mit der Patentierung wird die Erfindung der Allgemeinheit offenbart.
Schliesslich muss man ja wissen, welche Leistung wenigstens voriiber-
gehend vor skrupelloser Nachahmung geschiitzt sein soll. Diese ausschliess-
liche Nutzung fiir eine begrenzte Zeit soll dem Erfinder seinen Lohn, die
berechtigte Entschadigung fiir seine Arbeit und die entstandenen Kosten
sichern. Das ist aber nur die eine Seite. Weit wichtiger ist, dass mit der
Verdffentlichung das technische Wissen bereichert wird. Der Forschung
ganz allgemein erwadchst daraus ein mehrfacher Gewinn: sie bleibt vor
unerquicklichen Doppelspurigkeiten bewahrt, andere Firmen brauchen
keine Miihe auf bereits geloste Aufgaben zu verschwenden und k&nnen
iiberdies sofort vom neuerreichten Stand der Technik aus weiterarbeiten.
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Monopolstellung dank Patentschuiz?

Vor dem Aufkommen einer Patentgesetzgebung lag fiir den Erfinder
der einzige Schutz in der strengen Geheimhaltung seiner Konstruktion
oder seines Verfahrens. Den mittelalterlichen Ziinften war der Gedanke,
dass der Erfinder ein besonderes Recht an seinem Werk haben konnte,
iiberhaupt fremd; nicht selten war die Benutzung neuer Erfindungen ver-
boten. Das erste Patentgesetz der Welt erliess die Republik Venedig, in-
dem sie 1474 den Erfindern neuer Vorrichtungen auf zehn Jahre eine
Monopolstellung einrdumte. Als nichster Staat folgte England: als die
englischen Konige mit ihren «litterae patentes» und Privilegien auslédndi-
sche Handwerker ins Land zu ziehen suchten, setzte das britische Parla-
ment 1624 die «Statutes of Monopolies» in Kraft, die nur dem wahren
Ersterfinder ein auf vierzehn Jahre beschrénktes Alleinnutzungsrecht zu-
billigten. Ein Rechtsanspruch auf gesetzlichen Schutz bestand indessen
noch nicht. Noch lange blieb deshalb die erzwungene Geheimhaltung dem
Entstehen grosserer Betriebe hinderlich. Das Blatt wendete sich erst, als
mit der Aufklirung die naturrechtliche Lehre vom geistigen Eigentum
Boden gewann. In der Folge gewdhrte die Verfassung der Vereinigten
Staaten des Jahres 1789 «zwecks Forderung von Wissenschaft und Tech-
nik» dem Erfinder ein zeitlich begrenztes Ausschliesslichkeitsrecht, das
ein Jahr spéter durch ein von George Washington unterzeichnetes Patent-
gesetz kodifiziert wurde. Auf dem alten Kontinent verankerte Frankreich
1791 als erster Staat das Recht auf den Schutz fiir eine Erfindung in der
Verfassung. Im Laufe des 19. Jahrhunderts schlossen sich dann die mei-
sten iibrigen europdischen Staaten diesem Beispiel an, parallel zum Auf-
blithen der Wissenschaften und der mannigfaltigsten Industrien.

Wie schon aus diesem kurzen Riickblick hervorgeht, lag es nie im
Sinne der Patentgesetzgebung, durch Monopolisierung einzelnen zu iiber-
missigen wirtschaftlichen Vorteilen zu verhelfen. Im Gegenteil: durch
die Anerkennung eines gerechtfertigten Schutzanspruches und dessen strikte
Befristung sollten derartige Privilegierungen gerade gebrochen und der
fortschrittsfeindlichen Geheimniskrdmerei ein Ende bereitet werden. Zwar
ist die direkte Benutzung einer Erfindung durch andere vorerst verboten,
aber durch die 6ffentliche Bekanntgabe stehen ihre Errungenschaften der
Welt der Forschung und Technik ohne Verzug als Grundlage weiterer
Arbeiten, als Orientierung iiber den jeweils neuesten Stand der Entwick-
lung zur Verfiigung. Die schopferische Lehre muss in der Weise offenbart
werden, dass sie im Prinzip von jedem Fachmann nachgearbeitet werden
kann.
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Auch enthalten die Patente — im Gegensatz zu den tatsdchlichen Mo-
nopolen — der Allgemeinheit nichts vor, was ihr bereits gehort. Der Ge-
setzgeber sorgt dafiir, indem er verlangt, dass die jeweilige Erfindung eine
ganze Reihe von Voraussetzungen zu erfiillen hat, um giiltig patentiert zu
werden. Sie muss am Anmelde- oder Prioritdtstag wirklich neu sein; sie
muss durch eine gewisse «Erfindungshdhe» einen echten technischen Fort-
schritt darstellen und iiberdies gewerblich anwendbar sein. In zahlreichen
Léandern wird die Patentfdhigkeit vom Patentamt eingehend gepriift. Die-
ses oft zeitraubende Anmelde-, Priifungs- und Einspracheverfahren bietet
Gewihr, dass Exklusivrechte nur zugunsten effektiv schutzwiirdiger Er-
findungen erteilt werden. Nach Patentablauf — in der Schweiz 20 Jahre
nach der Hinterlegung des Patentgesuches beim Eidgendssischen Amt fiir
geistiges Eigentum in Bern — wird die Erfindung Gemeingut, so dass sie
dann jedermann ungehindert wirtschaftlich auswerten darf.

Im Spannungsfeld des weltweiten Wettbewerbs

Der Patentschutz ist also mit dem Grundsatz des loyalen Wettbewerbs
durchaus vereinbar; er vermittelt lediglich einen tempordren Vorsprung im
Interesse der Innovation und der Investition. Er ermutigt die Suche nach
immer neuen, besseren Problemlésungen und stimuliert die Bereitschaft,
die damit verkniipften finanziellen Risiken auf sich zu nehmen. Neben
den befristeten Vorteilen, die sich damit fiir Fabrikation und Vertrieb
ergeben, erdffnet er die Moglichkeit der lizenzvertraglichen Verwertung
geistigen Eigentums einschliesslich des zugehorigen Know-how, und zwar
innerhalb eines Konzerns wie auch im Verhiltnis zu unabhéngigen Drit-
ten. Zur Verhinderung allfélliger Missbrduche bei der Ausiibung von
Patentrechten sieht die Gesetzgebung, in gewissen Fillen auch das Kar-
tellrecht, Sanktionen vor, beispielsweise durch Erteilung von Zwangs-
lizenzen, wenn eine Erfindung ungeniitzt bleibt.

Ein Wunschtraum blieb bis jetzt die Internationalisierung des Patent-
schutzes: die Patentgesetze sind territorial, das jeweilige Patentamt ist nur
fiir das eigene Land zustdndig, so dass Erfindungen in allen Staaten, in
denen ein Schutz begehrt wird, gesondert patentiert werden miissen. Im
Zeitalter weltweiter Wirtschaftsverflechtungen ist dies ein Anachronis-
mus, auch wenn die 1883 in Paris abgeschlossene Internationale Kon-
vention zum Schutz des gewerblichen Eigentums («Pariser Verbandsiiber-
einkunft») jeder in einem Land angemeldeten Erfindung auch in den iib-
rigen Mitgliedstaaten die Prioritét sichert, sofern sie innerhalb eines Jahres
den entsprechenden Patentimtern nachgemeldet wird. Ein Unternehmen
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ist so gezwungen, in sdmtlichen fiir die Verwertung der jeweiligen Er-
findung massgeblichen Exportmirkten nationale Patente zu erwirken:
eine gewaltige Aufgabe fiir die Patentabteilung, insbesondere weil die
gesetzlichen Vorschriften und die Priifkriterien iiberall wieder anders sind,
der Verkehr mit diesen Amtern an strenge Termine gebunden und iiber-
dies in ihrer Landessprache abzuwickeln ist.

Heilmittel — ein Sonderfall?

Welches sind nun die Besonderheiten des Patentschutzes fiir Heilmittel?
Angesichts der grossen Aufgabe, die Medikamente im menschlichen Le-
ben durch die Heilung von Krankheiten und die Linderung von Leiden
erfiillen, wire anzunehmen, dass dem auf diesem Gebiet gewdhrten Pa-
tentschutz eher grossere Bedeutung zusteht als in anderen industriellen
Bereichen. Leider ist dem nicht so. In der Tat ist er vielfach sogar gerin-
ger als der Schutz, den man beispielsweise einer neuartigen Zitronenpresse,
einem neuartigen Spielzeug oder etwa einer neuartigen Haarschneidema-
schine fiir den Coiffeur zubilligt. Wie erklért sich das?

Moderne Medikamente sind iiberwiegend synthetische, chemische Pro-
dukte. Bei chemischen Erfindungen wéren generell vier Elemente dem
Patentschutz zuginglich: ein neuer Wirkstoff, das zu seiner Herstellung
verwendete Verfahren, das nach einem bestimmten Verfahren hergestellte
Erzeugnis oder eine bestimmte Anwendung des Wirkstoffes. Welche Ele-
mente tatsdchlich geschiitzt werden konnen, variiert von Land zu Land:
ob nur eines, mehrere oder alle. In den meisten Staaten findet sich schon
in den ersten Patentgesetzen die Bestimmung, dass Arzneimittel — wie
auch Nahrungs- und Genussmittel — selbst nicht patentfihig sind, sondern
allein die Verfahren zu ihrer Herstellung. Es mgen ethische Motive da-
hintergestanden haben; da Medikamente die Krankheit und damit das
menschliche Leben betreffen, sollte damit kein Geschaft gemacht werden.
Ein eher emotionelles Argument, das der Realitdt nicht Rechnung trégt.
Besitzen nicht auch Feuerlschapparate, Automobilbremsen, Sicherheits-
gurten, andere Sicherheitsvorrichtungen in Eisenbahnen und Flugzeugen,
Einrichtungen fiir Luftreinigungs- und Wasserkldranlagen vitale Bedeu-
tung? Niemand hat je ihren Erfindern das Recht zur Patentierung bestrit-
ten, obwohl sie ein gleichgerichtetes Ziel verfolgen: durch stindige Ver-
besserung ihrer Erzeugnisse womoglich immer mehr Menschenleben zu
retten. In einigen Lindern wurden chemische Substanzen iiberhaupt als
nicht patentfahig erkldrt, in der Meinung, die Patentierung ldhme insofern
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die Erfindungstatigkeit, als sie auch alle Herstellungsverfahren umfasse.
Warum aber sollte der Anreiz zu neuen Erfindungen, den man aus der
Publikation der jeweils neuesten Forschungsergebnisse erwartet, nur in
anderen industriellen Gebieten und nicht auch im chemisch-pharmazeuti-
schen Bereich spielen? Daneben gibt es jedoch auch Staaten, die den ab-
soluten Stoffschutz, unabhingig von der Herstellung und Verwendung,
eingefiihrt haben, weil die Erfindungen auf chemischem und pharmazeuti-
schem Gebiet aus Griinden der Gerechtigkeit und der Gleichheit vor dem
Gesetz den nidmlichen Schutz wie etwa mechanischen oder elektrotechni-
schen Erfindungen zugestehen.

Wer die Sachlage unvoreingenommen betrachtet, muss zur Uberzeugung
kommen, dass das immer noch weitverbreitete Stoffschutzverbot sich mit
den berechtigten Bediirfnissen der forschenden Chemie-Unternehmen nicht
mehr vereinbaren ldsst. In der Regel liegt heute die echte Forschungs-
leistung in der Auffindung neuer Wirksubstanzen mit besonderen, auf
Grund komplexer Untersuchungen nachgewiesenen Eigenschaften. Be-
schriankt sich der gewdhrte Schutz nur auf bestimmte Herstellungsver-
fahren, bilden Herstellung wie Vertrieb eines der Erfindung entsprechen-
den Priparats durch unbefugte Dritte keine Patentverletzung, sobald die-
ses auf irgendeinem andern Weg fabriziert ist, der von den Anspriichen
in der Patentschrift nicht erfasst wird. Will man einen einigermassen wirk-
samen Schutz gegeniiber Umgehungen erzielen, miissen demzufolge alle
nach dem jeweiligen Stand der Technik in Frage kommenden Herstel-
lungsverfahren zum Patent angemeldet und also auch durchgearbeitet
werden, was die an sich schon immer komplizierter werdende Forschungs-
tatigkeit zusdtzlich belastet. Wo sich der Verfahrensschutz nicht einmal
auf die unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse erstreckt, stellt die Einfuhr
aus anderen Léndern selbst dann keine Rechtsverletzung dar, wenn da-
bei die patentgeschiitzte Fabrikationsmethode zur Anwendung gelangte.
Dazu kommen die Beweisprobleme im Prozessfall, weil der Patentinhaber
wegen der Vielfalt der mdglichen Verfahrenswege oft kaum in der Lage
ist, die Beniitzung der patentierten Methode durch unbefugte Dritte im
In- oder im Ausland hieb- und stichfest zu belegen. Die Abwehr von
«Piratenimporten» erfihrt nur dann eine gewisse Erleichterung, wenn die
Patentgesetzgebung — wie das zum Beispiel in der Schweiz der Fall ist —
die unmittelbaren Erzeugnisse in den Schutz der Herstellungsverfahren
einbezieht und ausdriicklich vorsieht, dass bei Verfahrenspatenten fiir
neue Stoffe jedes Erzeugnis gleicher Beschaffenheit bis zum Gegenbeweis
als nach dem patentierten Verfahren hergestellt gilt. Man spricht in die-
sem Sinne von einer Beweislastumkehr im Patentverletzungsprozess.
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Als Folge der Europdisierung des Patentrechtes, auf die wir im fol-
genden Kapitel verweisen, hat heute in mehreren Industriestaaten die
Problematik des blossen Verfahrensschutzes fiir Heilmittel an Aktualitéit
verloren. So hat z. B. das am 1. 1. 1978 in Kraft getretene revidierte Pa-
tentgesetz der Schweiz den absoluten Stoffschutz fiir chemische und phar-
mazeutische Erfindungen eingefiihrt und ist damit dem Beispiel der BRD
von 1968 gefolgt. Gleiches gilt nunmehr auch in anderen Industrielindern
wie Frankreich, England, Holland, Schweden und Japan.

Ein Lichtblick

Nach langen Vorarbeiten zwischen Vertretern von 21 europdischen
Regierungen und Delegierten von Fach- und Industrieorganisationen ist
im Herbst 1973 das Europédische Patentiibereinkommen von 14 Staaten
unterzeichnet und bis heute von allen EG-Lindern (ausser Dinemark),
sowie von der Schweiz, Schweden und Osterreich ratifiziert worden. Seit
dem 1. Juni 1978 konnen europidische Patentgesuche auch im Chemie-
bereich beim Europdischen Patentamt in Miinchen eingereicht werden.
Abgesehen von einem zeitlich begrenzten Vorbehalt, der lediglich von
Osterreich beansprucht wurde, ist der absolute Stoffschutz auch fiir Phar-
maerfindungen anerkannt. Die einheitliche Patentdauer fiir alle Erfin-
dungen betragt 20 Jahre ab Anmeldezeitpunkt.

Das Abkommen realisiert eine wiinschbare Harmonisierung und Ra-
tionalisierung des Patentwesens in Europa. An die Stelle der bisherigen
Multiplizitdt von Anmeldungen, Priifungen und FEinsprachen tritt eine
einzige und zentrale europdische Gesuchshinterlegung und Vorpriifung, die
zur Erteilung von Biindelpatenten fiir die designierten europiischen Si-
gnatarstaaten filhren wird, welche Landespatenten gleichgestellt sind.

Die Ratifizierung der Ergidnzungskonvention fiir einheitliche Gemein-
schaftspatente von 1975 durch alle 9 EG-Lénder steht noch aus.

Die kiirzliche und erfreuliche Entwicklung in Italien bedarf eines be-
sonderen Hinweises.

Der Italienische Verfassungsgerichtshof hat entsprechend seinem am
21. 3. 1978 publizierten Urteil entschieden, dass Art. 14 des Konigl. De-
krets Nr. 1127 vom 29. 6. 1939 verfassungswidrig ist, insoweit er ein to-
tales Patentverbot fiir Heilmittelerfindungen statuiert. Dieses Urteil be-
endet einen langen Interessenkampf zwischen ausldndischen forschenden
Pharmaunternehmen und italienischen Nachahmern, der wihrend Jahr-
zehnten zu zahllosen Konflikten und Wettbewerbsverzerrungen im In-
und Ausland gefiihrt hat. Das Urteil wurde veranlasst durch einen Vor-
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lagebeschluss der Rekurskommission von 1975 iiber die patentamtliche
Zuriickweisung von pharm. Patentgesuchen, die 18 Firmen einschliess-
lich CIBA-GEIGY betrafen; der wichtige Entscheid stiitzt sich u. a. auf
die Erwidgung, dass Art. 14 die Grundsitze der Rechtsgleichheit, des An-
reizes zur Forschung und des immateriellen Privateigentums verletzt, die
in der ital. Verfassung verankert sind. Das Urteil hat zweifelsohne die
vorbehaltlose parlamentarische Ratifizierung der Europidischen Patent-
konventionen durch Italien im vergangenen Jahr erleichtert.

Im Zusammenhang mit einem «orbiter dictum» des Verfassungsge-
richtshofes hat der ital. Ministerrat {iberdies im Oktober 1978 einen fiir
Heilmittelerfindungen massgeblichen Entwurf genehmigt und an das Par-
lament weitergeleitet, mit welchem u. a. durch besondere Ubergangsbe-
stimmungen ~ vom pharm. Patentverbot zum vollen Schutz — die legiti-
men Interessen dritter Vorbenutzer beriicksichtigt werden sollen. Der In-
halt dieser Gesetzesvorlage, die vom zustdndigen Industrieausschuss des
Parlamentes vorberaten werden muss, ist noch teilweise umstritten, und
zwar vor allem beziiglich eines Moratoriums fiir Nachanmeldungen und
hinsichtlich sogenannter Abhingigkeitslizenzen. Es ist zu hoffen, dass
schliesslich eine Losung gefunden wird, die einem angemessenen Aus-
gleich offentlicher und privater Interessen Rechnung tragen wird.

Zunehmende Diskriminierung, vor allem in Entwicklungslindern . . .

Im Gegensatz zu den europdischen Tendenzen, die noch vorhandene
Diskriminierung des Erfindungsschutzes auf pharmazeutischem Gebiet zu
beseitigen, stehen die legislativen Vorstdsse in verschiedenen anderen
Lindern, durch welche aus emotionellen, nationalwirtschaftlichen oder
sozialpolitischen Griinden dieser Patentschutz aufgehoben oder zumin-
dest ausgehohlt wird. In Kanada unterliegen seit 1969 sémtliche Arznei-
mittel-Patente einer nahezu automatischen Zwangslizenzierung zugunsten
profitabler Einfuhren nachgeahmter Produkte, fiir welche die Importeure
dem rechtmissigen Patentinhaber lediglich eine Umsatzabgabe von 4 Pro-
zent zu leisten haben. In Indien wurde 1972 durch Gesetzesdnderung die
Schutzdauer fiir pharmazeutische wie agrochemische Erfindungen von 16
auf 5 Jahre herabgesetzt, so dass inskiinftig allfdllige Patente auslaufen
werden, bevor das entsprechende Produkt iiberhaupt auf den dortigen
Markt gelangt. Brasilien schaffte 1971 den Arzneimittel-Patentschutz génz-
lich ab, und auch in anderen lateinamerikanischen Landern wird er durch
gesetzliche oder andere Massnahmen zusehends verwissert. Nicht zuletzt
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sind auch in weiteren Entwicklungslindern #hnliche Bestrebungen im
Gange.

Zielscheibe solcher Angriffe sind in erster Linie die fithrenden pharma-
zeutischen Firmen, deren weltweite Aktivitit vielen uniibersichtlich er-
scheint. Thre Vertriebsmethoden, ihre Preise und Gewinne geraten mehr
und mehr ins Schussfeld; der enorme arbeitsmissige, apparative und fi-
nanzielle Aufwand, der hinter der Forschung steht, die ihren eigentlichen
Lebensnerv bildet, und die mit ihrem Einsatz gekoppelten Risiken blei-
ben nur zu oft ausserhalb des Gesichtskreises, obwoh]l man diesem Ein-
satz den Grossteil der Fortschritte auf medizinisch-therapeutischem Ge-
biet zu verdanken hat. Hier nur einige Hinweise: Von zehn Medikamen-
ten, die der Arzt heute verschreibt, sind im Durchschnitt nur drei &lter
als fiinfzehn Jahre. Sie vermochten in verschiedenen medizinischen Be-
reichen — Herz- und Kreislaufkrankheiten, Tuberkulose, Zuckerkrankheit,
psychische Leiden und andere — die Therapie erfolgreich zu revolutionie-
ren. Welche Anstrengungen dahinter stehen, ldsst sich indessen nur er-
messen, wenn man bedenkt, dass im Mittel auf achttausend gepriifte Sub-
stanzen nur eine einzige sdmtliche hohen Anforderungen an die spezifi-
sche Wirksamkeit, an Sicherheit und Qualitdt erfiillt und damit als brauch-
bares Medikament kommerziell verwertbar wird. In manchen Fillen ist
das Erfolgsverhiltnis noch ungiinstiger. Dahinter stehen aber auch enorme
Investitionen: nur sie erlauben es, den fiir jeden Fortschritt auf diesem
Gebiet unerlidsslichen Wissenschaftérstab zu formieren und aufrechtzuer-
halten, die erforderlichen Laboreinrichtungen bereitzustellen, die ausge-
dehnten Priifprogramme durchzufiihren, rationelle Fabrikationsverfahren
zu entwickeln, die Arzteschaft mit der notwendigen medizinisch-thera-
peutischen Information zu versehen. Ist es der forschenden pharmazeuti-
schen Industrie, die in dieser Hinsicht wesentlich mehr Umsatz- oder
Ertragsprozente fiir wirklich lebenswichtige Innovationen aufwendet als
jeder andere Industriezweig, zu verargen, wenn sie sich um einen ange-
messenen Patentschutz bemiiht?

Solange die Industrie eines Landes sich auf die Herstellung, Verede-
lung oder Fassonierung bereits bekannter Produkte beschrinkt, ist sie
natiirlich an einem weitgehenden Patentschutz uninteressiert. Dies war in
den kleinen europ#ischen Staaten zu Beginn des Jahrhunderts der Fall,
und die gleiche Situation liegt heute in vielen aussereuropiischen Landern
ohne eigene forschungtreibende Industrie vor. Wenn auch das komplexe
Verhiltnis zwischen Staat und Pharma-Industrie jeweils neu {iberpriift
und im Dialog erOrtert werden muss, ist doch festzuhalten, dass jedenfalls
auf ldngere Sicht die Aushdhlung des pharmazeutischen Patentschutzes

.
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keinen Beitrag zur L&sung unbestreitbarer wirtschaftlicher und sozialer
Probleme besonders der Entwicklungsldnder darstellt. Auch im Bereich
der Heilmittelindustrie wird ein wirksamer Patentschutz den Transfer
geeigneter Technologie fiir produktive Investitionen eher fordern als hem-
men, wihrend eine fortschreitende Erosion des gewerblichen Rechts-
schutzes unweigerlich zur Stagnation fiihren muss. Fine andere Frage,
und zwar genereller Natur, geht dahin, unter welchen Bedingungen je-
weils dieser Transfer durchgefiihrt werden soll, um ein verniinftiges Ver-
héltnis zwischen Kompensation und Aufwand zu erzielen. Mit diesem
Problem befasst sich vor allem eine laufende Verhandlungskonferenz der
UNCTAD in Genf.

. .. aber auch in Wohlfahrtsstaaten

Etwas anders ist die Situation in den heutigen Wohlfahrtsstaaten. Hier
wird das Verhiltnis zwischen den Politikern und der Pharma-Industrie
von der Problematik der rasch ansteigenden Kosten staatlicher Gesund-
heitsfiirsorge iiberschattet, obwohl der Anteil der Heilmittel an den Ge-
samtausgaben nachweislich kaum eine ErhShung erfahren hat. In der
Kontroverse iiber Berechtigung, Ausmass und Auswirkungen des Arznei-
mittel-Patentschutzes wird von Gegnern immer wieder auf die Gefahr
iiberméssiger Konzentration und missbrauchlicher Monopole hingewie-
sen. Wie steht es damit?

Uber das Ganze gesehen ist das Vorhandensein einer gewissen Kon-
zentrationstendenz nicht zu leugnen. Die Forschungsarbeit, die aufgewen-
det werden muss, um ein neues Heilmittel zu finden, wird immer grosser
und anspruchsvoller — vor allem wo es um die Bewiltigung bisher unge-
18ster therapeutischer Aufgaben geht. Bei diesen handelt es sich natur-
gemaiss meist um solche Bereiche, die auch die grossten Probleme stellen
und deren Inangriffnahme eine breite Grundlagenforschung erfordert. Je
grosser der notwendige Aufwand, desto grosser auch das Risiko: beide
werden von kleinen Firmen einfach nicht mehr zu tragen sein. Trotz die-
ser zwangsliufigen Entwicklung ist die derzeitige Wettbewerbsintensi-
tdt noch ganz erheblich, wobei die Patentgesetzgebung sie eher fordert
als verringert. In den USA, dem klassischen Land des absoluten chemi-
schen und pharmazeutischen Stoffschutzes, gibt es beispielsweise rund
1300 konkurrierende Pharma-Unternehmen, von denen selbst das grosste
einen Marktanteil unter 10 Prozent hat; in anderen grossen Staaten diirfte
der maximale Marktanteil kaum 5 Prozent iibersteigen, wobei hédufig ein
schneller Wechsel der Marktpositionen zu beobachten ist. Anlédsslich der
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1959/60 durchgefiihrten Hearings in den Vereinigten Staaten iiber die
Struktur und das Verhalten der Pharma-Industrie wurde iiberdies aufge-
zeigt, dass gerade der Patentschutz ebenfalls kleineren Unternehmen eine
nicht zu unterschédtzende Basis zu gesunder Entfaltung gew#hrleistet. Denn
schopferische Ideen — und auf diese kommt es bei Erfindungen an — las-
sen sich von niemandem abonnieren.

Sowenig der Patentschutz die Konzentration fordert, sowenig fordert
er die Monopolisierung. Die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte sind ein-
deutig: im Bereich eines wirksamen Patentsystems verfiigt der Patent-
inhaber lediglich {iber einen zeitlichen Vorsprung fiir die von ihm erfun-
denen neuen und von giiltigen Anspriichen erfassten Wirkstoffe. Schon
bald nach der Ersteinfilhrung des Vertreters einer neuen Wirkstoffklasse
in die Therapie pflegen von anderer Seite, in der Regel als Ergebnis eige-
ner Forschung, neue und vom Erstpatent unabhingige Wirksubstanzen
aufzutauchen, die in irgendwelcher Form Vorteile aufweisen. Auch diese
werden wieder durch Patente geschiitzt; wir erhalten Kenntnis davon,
und der Kreislauf beginnt von vorn — ganz im Sinne des von der Patent-
gesetzgebung verfolgten Ziels, zum Nutzen der Allgemeinheit moglichst
viele Impulse zu fortschreitender Forschung auszulGsen. Diese laufende
Substitutionskonkurrenz, in der «das Bessere stets des Guten Feind ist»,
verhindert Dauermonopole, zumal das zeitlich befristete Ausschliesslich-
keitsrecht des Ersterfinders sich nur auf ganz bestimmte Substanzen er-
streckt und keinesfalls einen therapeutischen Wirkungsbereich dominiert.
Diese Substitutionskonkurrenz sorgt aber auch dafiir, dass trotz Patent-
schutz die Heilmittelpreise nicht willkiirlich gestaltet werden knnen. Auf
der einen Seite haben sie in einem tragbaren Verhiltnis zu den eigenen
Spesen zu stehen, wobei aus verstindlichen Griinden die erfolgreichen
Priparate die Forschungskosten der iibrigen mittragen helfen miissen.
Nicht nur fiir die, die nicht kommerzialisiert werden konnten, sondern
vor allem auch fiir jene, die der Heilung vielleicht schwerwiegender, je-
doch eher seltener Krankheiten dienen, so dass sie zum vornherein nie zu
einem Verkaufsschlager werden konnen. Auf der andern Seite ergibt sich
schon allein dadurch eine obere Grenze, weil das neue Priparat, selbst
wenn es gegeniiber bereits bestehenden Vorziige aufweist, auch preislich
wettbewerbsfiahig zu sein hat. Sicher ist der Aufwand fiir Innovationen in
diesem, allerdings lebenswichtigen industriellen Sektor besonders gross;
es gibt aber keine andere Moglichkeit. Und wird dieser Aufwand nicht
gerechtfertigt durch den gesundheitspolitischen und volkswirtschaftlichen
Nutzen, den wertvolle und wirksame Medikamente vermitteln, indem sie
Kranken die Gesundheit zuriickgeben, die Lebenserwartung verldngern,
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Spitalaufenthalte verkiirzen und damit auch die Arbeits- und Verdienst-
fahigkeit rascher zuriickgeben?

Und die Marken?

Zum gewerblichen Rechtsschutz gehdren auch die Handelsmarken oder
Warenzeichen. Auch sie begriinden ein gewisses Ausschliesslichkeitsrecht:
der Inhaber einer Marke erhidlt nach Erfiillung bestimmter gesetzlicher
Voraussetzungen das Recht, diese zu wettbewerblichen Zwecken allein,
unter Ausschluss von Dritten, zu verwenden. Wihrend jedoch ein Patent
dem Erfinder die zeitlich begrenzte Alleinverwertung fiir seine Erfindung
sichert, bezieht sich der Markenschutz lediglich auf den Namen eines —
patentierten oder nichtpatentierten — Produktes, und dieser Schutz kann
im Gegensatz zum Patent zeitlich unbegrenzt verlidngert werden. Haupt-
zweck einer Markenbezeichnung ist die Identifizierung und Individuali-
sierung eines ganz bestimmten Erzeugnisses eines bestimmten Herstellers.
Indem der Markeninhaber das ihm geschiitzte Warenzeichen stets in Zu-
sammenhang mit dem von ihm hergestellten oder vertriebenen Erzeugnis
propagiert, erreicht er eine einwandfreie Unterscheidung gegeniiber #hn-
lichen Produkten aus seinem eigenen Sortiment oder von Konkurrenten,
ebenso eine eindeutige Bezeichnung seiner Herkunft, indem die Marke
immer mit dem betreffenden Unternehmen in Verbindung gebracht wird.
Diese enge Verkniipfung hat gleichzeitig zur Folge, dass der Hersteller
schon im Interesse des guten Rufs und der Zukunft der Firma fiir gleich-
bleibende Giite seiner Ware eintritt oder sie sogar fortlaufend zu ver-
bessern sucht. Damit wird die Marke automatisch auch zu einer Qualitits-
garantie,

Als Markenbezeichnung wird meist ein Phantasiename gewihlt. Um
geschiitzt zu werden, muss sie unverwechselbar sein: sie hat die bezeich-
nete Ware aus allen anderen gleichartigen, mit einer Marke versehenen
Artikeln herauszuheben, sie darf weder rein beschreibend sein noch fal-
sche Sachverhalte vortduschen. Fiir ein exportorientiertes Unternehmen
kommt noch hinzu, dass die betreffende Marke womdoglich in sadmtlichen
Absatzmirkten anwendbar sein soll, ohne unter Umstinden in anderen
Sprachen unerwiinschte Assoziationen zu erwecken. Die Markenabteilung
muss deshalb jeden Vorschlag auf breitester Basis genau iiberpriifen, be-
vor sie ihn in der Schweiz und im Ausland anmeldet. Die von Land zu
Land variierenden Priifungs- und Einspruchsverfahren dauern oft iiber
Jahre; sobald eine Marke zu Tduschung Anlass gibt, wird ihr das Marken-
recht im Interesse der rechtlichen Sicherung des Gemeinwohls entzogen.
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Mit dem alleinigen Verfiigungsrecht iiber Fabrik- und Handelsmarken ist
naturgemadss ein betrdchtlicher Goodwill verbunden.

Schon wer sich nur den damit verbundenen enormen arbeitsméssigen
und finanziellen Aufwand vergegenwirtigt, begreift das Interesse aller
Unternehmen und aller Unternehmenszweige, sich fiir die Aufrechterhal-
tung eines wirksamen, angemessenen Markenschutzes einzusetzen, indem
beispielsweise verlangt wird, dass jede eingetragene Marke in sdmtlichen
Druckschriften und auf den Packungen immer klar als solche hervorzu-
heben ist (in der Regel mit dem hochgestellten®). Damit soll verhindert
werden, dass die Markenbezeichnung als Name fiir ein Produkt schlecht-
hin aufgefasst wird und nicht mehr fiir ein aus einem ganz bestimmten
Betrieb stammendes Erzeugnis. Dieses Abgleiten der geschiitzten Be-
zeichnung zur reinen Sachbezeichnung kann den Verlust des Schutzrech-
tes nach sich ziehen, und wo die eindeutige individualisierende Benen-
nung im Verein mit der direkten Beziehung zum herstellenden Unter-
nehmen, das mit seinem Namen fiir die Qualitdt biirgt, nicht mehr spielt,
entfillt fiir den Kdufer und Anwender der Produkte auch die entsprechende
Garantie. Verhandlungen iiber die Schaffung einer Gemeinschaftsmarke
in der EG sind im Gange.

Gefihrliche «generic names» bei Medikamenten

Auch im Arzneimittelsektor ist es iiblich, handelsfertige Pridparate
durch Markenbezeichnungen zu individualisieren. Thre Funktion ist die-
selbe: einerseits als Ordnungsfaktor im Wettbewerb, anderseits als Quali-
tdtsgarant. Der Markenname kennzeichnet unverwechselbar ein bestimm-
tes Heilmittel mit ganz bestimmten Eigenschaften, das eine bestimmte
Firma nach ihrem speziellen Fabrikationsverfahren hergestellt und nach
verantwortungsbewusster, umfassender Priifung auf den Markt gebracht
hat. Dem Arzt bietet es die Gewihr, genau das pharmazeutische Priaparat
zu verschreiben, welches er auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung
fiir den individuellen Krankheitsfall als angemessen erachtet — was selbst-
verstdndlich ebenfalls im Interesse des Patienten liegt. Wegen der ausser-
gewohnlichen unternehmerischen Verantwortung fiir Qualitdt und Sicher-
heit auf diesem Gebiet steht dem Markenschutz eine ausgesprochen wich-
tige Rolle zu, ganz abgesehen davon, dass jede Verwechslung unter Um-
stinden Lebensgefahr bedeuten kann. Dennoch sind gerade hier die Be-
strebungen besonders stark, durch erzwungenes Ausweichen auf unver-
pflichtende generelle Sachbezeichnungen zu untergraben. Gewisse Lander
fordern von der forschenden Pharma-Industrie, dass sie auf ihre Handels-
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marken als Identifikationsmittel fiir Arzneimittelzubereitungen verzichte,
in der Absicht, damit die Zahl der Spezialitdten zu verringern und nach
Ablauf allfilliger Patente den Vertrieb billiger Synonym- oder Ersatz-
priaparate unter sogenannten «generic names» zu begiinstigen.

Die Gleichsetzung von Marken und «generic names» ist indessen we-
der logisch, noch weniger medizinisch zu rechtfertigen: sie betreffen vol-
lig verschiedene Fakten und Funktionen. Die Marke bezieht sich auf das
gebrauchsfertige Medikament, fiir dessen therapeutischen Wert und Qua-
litdt der Hersteller einsteht, wihrend der «generic name» nur einen Hin-
weis auf die chemische Zusammensetzung des darin als Hauptbestandteil
enthaltenen Wirkstoffes gibt. Er wurde eingefiihrt, um im Verkehr unter
den Wissenschaftern nicht immer die vollstédndige, meist sehr lange und
komplizierte chemisch-systematische Definition beniitzen zu miissen, im
Sinne einer erleichternden Abkiirzung. Als Sachbezeichnung ist er All-
gemeingut und kann von jedermann verwendet werden; allerdings nur,
wo es wirklich um die «generalisierende» Vereinfachung der wissenschaft-
lichen Nomenklatur geht und niemals als Synonym zur «individualisie-
renden» geschiitzten Marke.

Der «generic name» darf nicht mit der markengeschiitzten Speziali-
tdt gleichgesetzt werden, weil die damit charakterisierte Wirksubstanz
allein noch nicht das Medikament ausmacht. Zum Heilmittel wird sie erst
durch eine weitergehende Priparation unter Beriicksichtigung einer pra-
zisen Dosierung und im Zusammenspiel mit sorgfiltig einkalkulierten
Zusatzstoffen. Der wahre Wert eines Arzneimittels besteht in seiner Wir-
kung auf den Kranken und nicht in seiner chemischen Zusammensetzung.
Der zwangsweise Ersatz von mit Marken identifizierten Originalspeziali-
tiaten durch Produkte, welche den Wirkstoff bezeichnende «generic names»
tragen, stiitzt sich auf die Annahme, dass sie therapeutisch immer eben-
biirtig wiren. Diese Annahme ist falsch: es ist wissenschaftlich eindeutig
erwiesen, dass hiufig eine geringfiigige Anderung in der Zusammenset-
zung eines Medikaments oder sogar nur eine Abweichung im Fabrika-
tionsverfahren trotz der Verwendung gleicher Wirksubstanzen oft unter-
schiedliche biologische und therapeutische Wirkungen zeitigen. Die Heil-
wirkung kann illusorisch werden, beispielsweise wenn ein Medikament
schlecht resorbiert wird oder die Organe zu schnell passiert, oder sie
kann sich durch das Uberhandnehmen von Nebenwirkungen sogar in ihr
Gegenteil kehren. Wihrend der Markenname ein Produkt unverwechsel-
bar identifiziert und gleichzeitig die Herstellerfirma dazu nétigt, mit ihrem
Namen fiir die von ihm erwartete genau definierte Wirksamkeit zu biirgen,
entfillt bei der anonymen Sachbezeichnung jede Sicherheit und Garantie
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dieser Art. Die Vielfalt der Markenpridparate mit oft unterschiedlichen
Darreichungsformen zielt weder auf blosse Umsatzerh6hung noch auf die
Verwirrung der Arzte, Apotheker und Patienten ab. Sie sind vielmehr
Ausdruck der rastlosen Forschungstitigkeit der pharmazeutischen Indu-
strie, die unablédssig nach neuen, hinsichtlich Wirkung, Sicherheit und
Vertréglichkeit besseren Arzneimitteln sucht.

Wie im Patentbereich hat die forschende Pharma-Industrie in zahlrei-
chen Industrieldndern und Entwicklungslindern auch gegen eine legisla-
tive Erosion des Markenschutzes fiir Heilmittel zu kdmpfen.

Im Interesse der Allgemeinheit!

Der schrittweise Ausbau des gewerblichen Rechtsschutzes erfolgte un-
ter sorgfiltiger Beriicksichtigung des Gemeinwohls und einer jahrzehnte-
langen Erfahrung. Wie der Patentschutz, so spornt auch der Marken-
schutz zu individuellen Hochleistungen an. Beide entsprechen legitimen
Interessen der forschenden Pharma-Industrie, aber auch der Arzte, der
Apotheker, der Patienten. In dem Masse, da sich die therapeutischen Be-
miihungen auf bisher noch unheilbare Krankheiten richten — etwa Krebs,
gewisse Viruskrankheiten, gewisse Storungen des Kreislaufs und des Stoff-
wechsels, Begleiterscheinungen des Alters —, wird das Erarbeiten geeigne-
ter chemischer, biologischer und technischer Verfahren fiir die Entwick-
lung, die Priifung und das Bereitstellen neuer Medikamente immer schwie-
riger und komplizierter und damit auch kostspieliger. Die damit verbun-
denen Investitionen werden nur dann zu riskieren sein, wenn Patent- und
Markenschutz eine angemessene Sicherstellung zu gewihrleisten vermd-
gen. Wo diese fehlt, droht die Forschung zu stagnieren, droht das Uber-
handnehmen minderwertiger Nachahmungen; weder das eine noch das
andere kann im Interesse der Allgemeinheit liegen.

Nachdruck aus «Swiss Pharma» Nr. 3/1979.
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Schweizerische Rechtsprechung

THomAas RUEDE, Ziirich

1. Patentrecht

PatG Art. 1 Abs. 2
Bedeutung des technischen Fortschritts
— Der technische Fortschritt ist keine selbstindige Voraussetzung einer
patentfihigen Erfindung mehr.
— Er kann aber als Indiz dafiir in Betracht kommen, dass sich die Er-
findung, namentlich eine Auswahlerfindung, nicht in naheliegender
Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

Importance du progres technique

— Le progreés technique ne constitue plus, comme tel, une condition de
brevetabilité d’une invention.

— En revanche, il peut constituer un indice du fait que l'invention,
notamment une invention de sélection, ne découle pas d’une maniere
évidente de I'état de la technique.

PMMBI 17 (1968) 1 61, Entscheid der 1. Beschwerdekammer vom
15. Mirz 1978 i. S. CG gegen Sandoz.

Aus den Erwdgungen:

... Unter den gegebenen Umstanden liegt es auf der Hand, dass es nicht an sich
erfinderisch sein kann, aus dem vorhandenen Angebot von Styrylfarbstoffen solche
auszusuchen, welche das fiir den Transferdruck erforderliche Sublimationsverhalten
zeigen und den gewiinschten Farbton ergeben. Vielmehr muss die Auswahl selbst
erfinderischen Charakter aufweisen, d. h. es muss sich um eine sogenannte «Aus-
wahlerfindung» handeln, ein patentrechtlicher Begriff, der auch unter dem geltenden
PatG (Patentgesetz von 1954 mit Anderungen vom 17. Dezember 1976, in Kraft seit
1. Januar 1978) seine Bedeutung nicht verloren hat. Beziiglich des Begriffes «Aus-
wahlerfindung» ist auf die Ausfithrungen in Blum-Pedrazzini, Das schweizerische
Patentrecht, Band III, Seite 197 ff., insbesondere Seite 199, hinzuweisen.

Nach dem geltenden PatG ist zwar der «technische Fortschritt» nicht mehr eine
(selbstindige) Voraussetzung fiir die Patentfihigkeit einer Erfindung (vgl. Botschaft
vom 24. Mirz 1976, BBI 1976 11 66, ad Art. 1); es geniigt vielmehr, wenn das Bean-
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spruchte neu ist und sich nicht «in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik
ergibt» (Art. 1 Abs. 2 PatG), also «Erfindungshéhe» aufweist, bzw. auf einer «erfin-
derischen Titigkeit» beruht. Damit fillt jedoch der «technische Fortschritt» fiir die
Beurteilung der Patentfihigkeit keineswegs vollig ausser Betracht. Er kann vielmehr
unter Umstidnden als Indiz fiir das Vorliegen von Erfindungshdhe herangezogen
werden (Botschaft, a.a. O.); und bei der Beurteilung einer angeblichen oder mut-
masslichen Auswahlerfindung (d.h. in dem patentrechtlich aussergewohnlich gela-
gerten Fall, in dem zu beurteilen ist, ob eine neue «Species» eines bekannten «Genus»
gegeniiber bekannten «Species» desselben «Genus» als neue Erfindung zu betrachten
ist oder nicht; s. Blum-Pedrazzini I. c.) kommt offenbar allein der «technische Fort-
schritt» als Kriterium fiir die Beurteilung der ErfindungshShe in Betracht, und zwar
sind in diesem Fall an den technischen Fortschritt Anforderungen zu stellen, die
dariiber hinausgehen, was man vor dem 1. Januar 1978 als fiir den blossen Nachweis
der Patentfihigkeit einer keine Auswahlerfindung darstellenden Erfindung geniigend
angesehen hitte.

Die Beschwerdekammer kommt zum Schluss, dass es der Patentbewerberin und
Beschwerdefiihrerin nicht gelungen ist, anhand der vorgelegten Firbemuster einen
technischen Fortschritt nachzuweisen oder glaubhaft zu machen, der die Patentfd-
higkeit des von ihr Beanspruchten im Sinne einer Auswahlerfindung begriinden
konnte.

Nachdem die Patentbewerberin und Beschwerdefiihrerin selbst zu wiederholten
Malen geltend gemacht hat, sie beanspruche eine Auswahlerfindung, und deshalb
iiber die patentrechtliche Situation in dieser Beziehung im Bild sein musste, ist es
verwunderlich, dass sie glaubte, sich mit den nicht iiberzeugenden Versuchsresul-
taten durchsetzen zu kdnnen. Wenn sie in der Lage gewesen wire, bessere, den An-
forderungen einer Auswahlerfindung entsprechende Firbemuster vorzulegen, und
dies unterlassen hat, so muss sie die Konsequenzen dieser Unterlassung in Kauf
nehmen.

PatG Art. 3 Abs. 3 und Art. 7 lit. a
Verschiedene Anspruchskategorien
— Verschiedenheit der Anspruchskategorie (in concreto Vorrichtungs-
und Verfahrensanspruch) schliesst nicht grundsitzlich aus, dass ein
dlteres Recht vorliegt.

Revendications de catégories différentes

— La présence de revendications de catégories différentes (dans le cas
particulier d’'une revendication de dispositif et d’'une revendication de
procédé) n’exclut pas en principe I'existence d’un droit antérieur.

PMMBI 17 (1978) I 52, Entscheid der I. Beschwerdekammer vom
1. September 1978 i. S. Caratsch gegen Schaetti & Co.

A. - Die Firma Schaetti & Co. hat am 6. September 1971 das Patentgesuch
13 063/71 hinterlegt, das in Anwendung von Art. 87 Abs. 2 Bst. a aPatG der amtli-
chen Vorpriifung unterstellt wurde. Dieses Patentgesuch wurde am 29. August 1975
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mit folgendem ~ gegeniiber dem urspriinglichen leicht abgeinderten — Patentanspruch
bekanntgemacht (Art. 98 Abs. 1 aPatG):

Verfahren zum Aufbringen eines gleichmissig verteilten, aus thermoplastischem
oder thermohértbarem Kunststoff bestehenden Beschichtigungsmusters auf eine Stoff-
bahn, dadurch gekennzeichnet, dass man Kunststoff-Granulat durch Erhitzen schmilzt
und die fliissige Masse auf eine beheizte, rotierende, entsprechend dem Beschich-
tungsmuster gravierte Tiefdruckwalze aufbringt, die mit mindestens einer Rakel in
Wirkverbindung steht, und die zu beschichtende Stoffbahn mit gleicher Geschwindig-
keit wie die Umfangsgeschwindigkeit der Tiefdruckwalze an deren abgerakelten
Oberfliche unter Druck vorbeifiihrt.

B. — Gegen die Erteilung eines Patentes wurde in der Folge von Hans-Peter
Caratsch Einspruch erhoben (Art. 101 Abs. 1 aPatG), und zwar gestiitzt auf Art.3
Abs. 3 aPatG. Der Patentanspruch des nach der Ansicht des Einsprechenden dem
obigen Patentgesuch als &dlteres Recht entgegenstehenden Patentes Nr. 537 815 (an-
gemeldet am 10. 5. 1971, Patent erteilt am 15. 6. 1973, Patentschrift ver6ffentlicht am
31.7.1973) lautet wie folgt:

Einrichtung zum Aufbringen eines thermoplastischen Kunststoffes auf ein Flai-
chengebilde in Form von voneinander im Abstand vorgesehenen Ablagerungen mit-
tels einer gemiss Form, Grosse und Verteilung der Ablagerungen mit Ausnehmun-
gen an ihrer Mantelfliche versehenen, sich auf dem Flichengebilde abwilzende
Walze, dadurch gekennzeichnet, dass die Walze und ein mit derselben zusammen-
wirkendes Rakelorgan einen Spalt bilden und dass Mittel zum Zufiihren des Kunst-
stoffes in Form einer sich in plastifiziertem Zustand befindenen Folie zum Spalt
vorgesehen sind.

C. - Die Patentabteilung I (jetzt: Einspruchsabteilung), auf die das Verfahren
nunmehr iibergegangen war, stellte sich gegeniiber dem Einspruch auf den Stand-
punkt, dass ein Vorrichtungs-Patentanspruch einem Verfahrens-Patentanspruch grund-
sitzlich nicht als #lteres Recht entgegenstehen konne. Von diesem Standpunkt liess
sie sich auch durch die Vorbringen des Einsprechenden anlésslich einer miindlichen
Verhandlung nicht abbringen. Der Einspruch wurde darum in Anwendung von
Art. 102 Abs. 2 aPatG und Art. 35 VwVG am 13. Oktober 1977 zuriickgewiesen.

D. - Gegen diesen Entscheid erhob der Einsprecher am 11. November 1977 Be-
schwerde mit dem Begehren, es sei das Patent vollumfinglich zu versagen, da der
Patentbewerberin gemiss PatG Art. 101 Abs.2 in Verbindung mit Art.3 Abs.3
kein Recht auf das Patent zustehe.

Im iibrigen befasst sich die Beschwerdeschrift fast ausschliesslich mit der Wider-
legung der Auffassung der Patentabteilung, wonach ein Vorrichtungs-Patentanspruch
grundsiitzlich einem Verfahrens-Patentanspruch nicht als #lteres Recht entgegen-
stehen konne.

E. — Die Patentabteilung lehnt die Erledigung der Beschwerde durch Abhilfe ab
(Art. 68 Abs. 2 aPatV 2).

Die Beschwerdekammer zieht in Erwigung:

1. — Art. 3 Abs. 3 aPatG wurde anlisslich der Revision des PatG vom 17.De-
zember 1976 nicht gedndert. Hingegen setzt das revPatG in Art. 7a die nach bis-
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heriger Praxis der Beschwerdeabteilungen geltende Norm ausdriicklich fest, wo-
nach das #ltere Recht nicht zum Stand der Technik gehort. Zweck dieser Bestim-
mung ist, klarzustellen, dass Erfindungshohe und allenfalls technischer Fortschritt
als Kriterien fiir die Beurteilung der Frage, ob ein ilteres Patent oder eine #ltere
Patentanmeldung einer jiingeren Anmeldung als ilteres Recht entgegensteht, ausser
Betracht fallen.

2. — Bei der Revision des Patentgesetzes wurde die sonst weitgehende Harmoni-
sierung mit dem europiischen Recht nicht auf die Regelung des dlteren Rechts aus-
gedehnt. Vielmehr soll — wie der Botschaft vom 24. Mirz 1976 zur Anderung des
Patentgesetzes zu entnehmen ist (BBI 1976 II 70, ad Art.7a) — nach wie vor der
«prior claim approach» gelten, d.h. es ist weiterhin allein auf den Patentanspruch
des friiheren Patents bzw. der friitheren Patentanmeldung abzustellen (im Gegensatz
zum «whole contents approach» des europiischen Rechts, wonach der gesamte In-
halt des dlteren Patents bzw. der dlteren Anmeldung in Betracht zu ziehen ist).

3. — Zweck der Bestimmung von Art.3 Abs.3 PatG ist es, zu verhindern, dass
ein und dasselbe Ausschliesslichkeitsrecht zugleich Mehreren zugesprochen wird,
oder, kurz gesagt, eine Doppelpatentierung zu verhindern. Es ist am Platz, im kon-
kreten Fall vor allem diesen Zweck (ratio legis) im Auge zu behalten und von der
Verwendung von «Hilfsbegriffen» abzusehen (etwa «Gegenstinde» der Erfindungen;
s. BGE 70 II 235).

4. — Es liegen bereits zwei Entscheide von Beschwerdeabteilungen betr. das #ltere
Recht vor: PMMBI 1967 I 30 und 1968 I 16. In beiden Fillen waren jeweils Patent-
anspriiche gleicher Kategorie miteinander zu vergleichen. Im vorliegenden Fall han-
delt es sich jedoch um Patentanspriiche unterschiedlicher Kategorie; der Patentan-
spruch des als dlteres Recht geltend gemachten Patents betrifft eine Vorrichtung,
wogegen der Patentanspruch der jiingeren Anmeldung auf ein Verfahren lautet.
Die Patentabteilung hat die Ablehnung des Einspruches ausschliesslich mit der Ver-
schiedenheit der Patentanspruchs-Kategorien begriindet. Es ist daher am Platz, vor-
erst einmal diese Begriindung zu erdrtern.

a) Dass Patentanspriiche verschiedener Kategorien ein und dieselbe Erfindung
definieren kénnen, diirfte kaum zweifelhaft sein. So betreffen etwa die folgenden
Patentanspriiche bestimmt die gleiche Erfindung:

— Baumwolle, gefirbt mit dem Farbstoff X;

— Verfahren zum Fédrben von Baumwolle, gekennzeichnet durch die Verwendung
des Farbstoffes X;

— Verwendung des Farbstoffes X zum Farben von Baumwolle.

Auch das Bundesgericht hat — wenn auch in anderem Zusammenhang — festge-
stellt, dass zwei Patentanspriiche unterschiedlicher Kategorie die gleiche Erfindung
definieren kénnen (PMMBI 1975 1 34).

b) Die Patentabteilung begriindete ihren Standpunkt, dass im vorliegenden be-
sonderen Fall (Vorrichtung/Verfahren) die Identitit der betreffenden Erfindungen
grundsdtzlich auszuschliessen sei, in einer Zuriickweisungsverfiigung damit, dass
eine Vorrichtung nur durch «bauliche Merkmale» charakterisiert werden kdnne, wo-
gegen in einem Verfahrens-Patentanspruch noch «echte Verfahrensmerkmale hinzu-
kommen». Angesichts des Umstandes, dass im schweizerischen Recht die Patentan-
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spruchs-Kategorie verbindlich sei (was u. a. im BGE 85 II 136 Erw. 3 verankert sei),
seien im Vorrichtungs-Patentanspruch enthaltene Hinweise auf die Art und Weise
der Anwendung der Vorrichtung «ausser acht zu lassen».

Die Beschwerdekammer kann sich dieser Auffassung nicht anschliessen. Sie ist
vielmehr der Ansicht, dass ein Vorrichtungs-Patentanspruch durchaus Merkmale ent-
halten kann, die eine bestimmte Art und Weise der Anwendung der Vorrichtung
(des Betriebes der Vorrichtung) zwingend implizieren. So konnen beispielsweise
Organe der Vorrichtung durch rein konstruktive (bauliche) Merkmale derart defi-
niert sein, dass zugleich auch die Funktion der Organe festgelegt ist. Ferner kdnnen
Zweckangaben (wie z. B. «zum — bestimmtes Organ») nach Ansicht der Beschwerde-
kammer nicht einfach unberiicksichtigt gelassen werden.

¢) Sollten im iibrigen in dem als #lteres Recht geltend gemachten Vorrichtungs-
Patentanspruch Merkmale enthalten sein, die tatsichlich mit einer Vorrichtung an
sich nichts zu tun haben, sondern, losgeldst von den Vorrichtungsmerkmalen, allein
die Art und Weise der Anwendung der Vorrichtung, also ein Verfahren, definieren,
so hitten diese nicht kategoriegerechten Merkmale bei der Priifung des Patentge-
suches ausgemerzt werden sollen (was ohne weiteres durch Umwandlung des Vor-
richtungs- in einen Verfahrens-Patentanspruch méglich gewesen wire), und es wire
zweifellos unangemessen und stossend, dem Priifer seinerzeit unterlaufene Fehler
dieser Art dem Inhaber des betreffenden Patentes in dem Sinne anzulasten, dass die
betreffenden Angaben kurzerhand als nicht existent betrachtet werden. Vielmehr
sind nach der Auffassung der Beschwerdekammer simtliche Informationen, welche
der Patentanspruch tatsdchlich liefert, in Betracht zu ziehen.

d) Selbstverstindlich ist aber auch die Beschwerdekammer der Ansicht, dass es
fiir das Bestehen eines dlteren Rechtes nicht geniigt, wenn die Durchfithrung des
Verfahrens mittels der Vorrichtung lediglich als eine von mehreren Moglichkeiten
in Betracht kommt, und zwar - angesichts der Tatsache, dass allein auf den Patent-
anspruch abzustellen ist — selbst dann nicht, wenn in der Beschreibung ein kon-
kretes Beispiel fiir die betreffende Anwendung der Vorrichtung vorliegen wiirde.
Vielmehr kommt der Vorrichtungs-Patentanspruch als dlteres Recht nur dann in
Betracht, wenn sich aus diesem Patentanspruch zwangsldufig ergibt, dass die Vor-
richtung fiir das Verfahren bestimmt (und nicht nur geeignet) ist.

5. — In den beiden erwidhnten Entscheiden von Beschwerdeabteilungen wurde
davon ausgegangen, dass es dem Sinn und Zweck von Art.3 Abs.3 PatG zuwider-
laufen wiirde, wenn in bezug auf die Frage des Bestehens eines dlteren Rechtes allein
auf den «sachlichen Geltungsbereich» (Art. 51 Abs.2 aPatG; s. auch Art.51 Abs. 2
revPatG), d. h. also auf den genauen Wortlaut der Patentanspriiche abgestellt wiirde.
Es kann diesbeziiglich auf die im Entscheid PMMBI 1968 I 16 ausgearbeiteten,
wohlbegriindeten Grundsitze fiir die Beurteilung eines mutmasslichen dlteren Rech-
tes hingewiesen werden, von denen abzuweichen kein Grund besteht.

In Blum-Pedrazzini, Nachtrag zu Band 2 des Kommentars, 221/2 Anm. 10 A,
wird allerdings die Ansicht vertreten, die Frage, ob ein &lteres Recht bestehe, sei
nach den gleichen Grundsdtzen zu beurteilen, wie sie fiir die Beurteilung der Neu-
heit einer Erfindung gelten, d. h. es sei streng auf den «sachlichen Geltungsbereich»
der Patentanspriiche abzustellen. Die Argumente von Blum-Pedrazzini sind nun aber
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keineswegs derart iiberzeugend, dass sich eine Abweichung von der bisherigen Praxis
der Beschwerdekammern rechtfertigen oder sogar aufdringen wiirde.

6. — Ein Vergleich des Vorrichtungs-Patentanspruches des als dlteres Recht gel-
tend gemachten CH-Patentes Nr. 537 815 mit dem Verfahrens-Patentanspruch der
Auslegeschrift Nr. 13 063/71 ergibt — im Lichte der vorangehenden Erwiigungen und
der im PMMBI 1968 I 16 dargelegten Grundsiitze — folgendes:

— Die Vorrichtung und das Verfahren dienen unbestrittenermassen ein und dem-
selben Zweck.

—~ Die fiir die Durchfithrung des Verfahrens bendtigte Vorrichtung weist die
gleichen Organe auf wie die im Vorrichtungs-Patentanspruch definierte Vorrichtung
(Walze, Rakel, Mittel zur Zufiihrung des geschmolzenen bzw. plastifizierten Kunst-
stoffes).

— Das Merkmal des Verfahrens «— die zu beschichtende Stoffbahn mit gleicher
Geschwindigkeit wie die Umfangsgeschwindigkeit der Tiefdruckwalze an deren ab-
gerakelten Oberfliche unter Druck vorbeifiihrt» ist dem Vorrichtungsmerkmal «sich
auf dem Flichegebilde abwilzende Walzes offensichtlich vollig dquivalent.

— Gemiiss dem Vorrichtungs-Patentanspruch wird ein thermoplastischer, gemiss
dem Verfahrens-Patentanspruch jedoch ein thermoplastischer oder thermohirtbarer
Kunststoff verwendet. In bezug auf diesen Unterschied ist darauf hinzuweisen, dass
der Kunststoff wihrend des Druckvorganges notwendigerweise in erweichtem (plasti-
fiziertem oder geschmolzenem) Zustand vorliegen muss. Ob der Kunststoff spiter
allein durch Abkiihlung (thermoplastischer Kunststoff) oder — zusiitzlich —~ durch
chemische Umsetzungen (thermohirtbarer Kunststoff) verfestigt wird, ist fiir das
eigentliche Druckverfahren belanglos.

— Gemiss dem Vorrichtungs-Patentanspruch wird der Kunststoff in den plasti-
fizierten Zustand iibergefiihrt, geméss dem Verfahrens-Patentanspruch jedoch ge-
schmolzen. Es liegt nun auf der Hand, dass der Kunststoff widhrend des Druck-
vorganges nicht diinnfliissig sein darf, da er ja sonst nach der Abrakelung wieder
aus den Vertiefungen der Walze ausfliessen wiirde (ganz abgesehen davon, dass wohl
kaum Kunststoffe in Frage kommen, die eine diinnfliissige Schmelze ergeben). Es
ist in diesem Zusammenhang auf den Artikel «Polyamidfolien-Herstellung, Ver-
bundfolien und Anwendungen» aus der Zeitschrift «Kunststofftechnik» (9. Jahrgang,
Nr. 11, November 1970) hinzuweisen, dem zu entnehmen ist, dass es offenbar iiblich
ist, den fiir das Extrudieren erforderlichen Zustand eines Kunststoffes als «schmelz-
fliissig» zu bezeichnen. Daraus ergibt sich, dass die Ausdriicke «geschmolzen» und
«plastifiziert» nicht verschiedene Zustinde betreffen.

— Nach dem Vorrichtungs-Patentanspruch wird der plastifizierte bzw. geschmol-
zene Kunststoff der durch die Walze einerseits und die damit in Beriihrung stehende
Rakel anderseits gebildeten Wanne (im Patentanspruch mit «Spalt» bezeichnet) in
Form einer Folie zugefiihrt. Im Verfahrens-Patentanspruch dagegen wird ganz all-
gemein gesagt, dass man die fliissige Masse «aufbringt». Auf den ersten Blick konnte
man versucht sein, diesen Unterschied als wesentlich und damit als das Bestehen
eines dlteren Rechts ausschliessend zu betrachten. In der zur Patentschrift Nr. 537 815
gehorenden Zeichnung ist jedoch deutlich erkennbar, dass sich die fliissige Masse in
der erwidhnten «Wanne» (oder dem «Spalt») zu einem «Vorrat» ansammelt, was
zweifellos auch der Fall wire, wenn die Kunststoffmasse nicht in Form einer Folie,
sondern sonstwie «aufgebracht» wiirde, also etwa in mehreren voneinander getrenn-
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ten Stringen. Damit spricht auch dieser Unterschied nicht gegen das Bestehen eines
dlteren Rechts.

7. — Auf Grund dieses Vergleichs kommt die Beschwerdekammer zum Schluss,
dass das Patent Nr. 537 815 der jlingeren Anmeldung als &lteres Recht im Sinne von
Art. 3 Abs. 3 PatG entgegensteht. Es ist daher dem Einspruch stattzugeben und die
jingere Anmeldung zuriickzuweisen.

8. — Nach Art. 48 Abs.1 der PatV 2 von 1959 war es den Parteien anheim ge-
stellt, die Abhaltung einer miindlichen Verhandlung zu beantragen, gleichgiiltig, ob
dies die Beschwerdekammer als zweckmadssig oder niitzlich erachtete. Demgegeniiber
hat gemiss Art. 87 und Art. 80 Abs.3 der am 1. Januar 1978 in Kraft getretenen
(und somit hier anwendbaren) PatV vom 19. Oktober 1977 die Beschwerdekammer
zu entscheiden, ob miindliche Verhandlungen abgehalten werden sollen. Auf An-
trag einer Partei ist eine miindliche Verhandlung nur anzusetzen, wenn sie zur
Abkliarung des Sachverhaltes «tauglich» erscheint. Die Beschwerdekammer ist der
Meinung, dass im vorliegenden Fall die Sachlage geniigend abgekldrt ist, und dass
sich deshalb miindliche Verhandlungen eriibrigen. Sie hat deshalb davon abgesehen,
die Anmelderin anzufragen, ob sie die Abhaltung einer Verhandlung beantragen
mochte.

Die Einsprecherin hat die Abhaltung von miindlichen Verhandlungen ohnehin
nur fiir den Fall beantragt, dass dem Einspruch nicht stattgegeben wird.

9. — Das Begehren, dem Beschwerdefiihrer Gelegenheit zu geben, die Beschwerde-
begriindung aufgrund eines Zwischenbescheids zu erginzen, ist angesichts des Aus-
ganges der Beschwerde ebenfalls gegenstandslos; im {iibrigen wire eine Erginzung
der Beschwerdeschrift auf Antrag des Beschwerdefiihrers ohnehin nur im Rahmen
von Art. 86 Abs. 2 PatV méglich.

10. — Fiir die Frage der Ausrichtung einer Entschidigung an die obsiegende Par-
tei in einem Beschwerdeverfahren ist Art. 64 Abs. 1 VwVG massgebend. Danach ist
eine Entschiadigung dann zuzusprechen, wenn der obsiegenden Partei «verhiltnis-
missig hohe Kosten» erwachsen sind. Diese Voraussetzung ist hier sicher nicht er-
fiilllt; denn die Umtriebe des Einsprechers bewegen sich durchaus in normalem
Rahmen, d.h. im Rahmen dessen, womit bei der Erhebung eines Einspruches von
vornherein zu rechnen ist.

11. — Nach Art. 63, Abs.1 VwVG ist der unterliegenden Partei in der Regel,
abgesehen von den Schreibgebiihren, eine Spruchgebiihr aufzuerlegen. Es besteht
kein Grund, im vorliegenden Fall von dieser Regel abzuweichen; denn die Anmel-
derin konnte nicht ohne weiteres mit einer Abweisung der Beschwerde durch die
Beschwerdekammer rechnen, und sie hat damit in Kauf genommen, derartige Folgen
auf sich zu nehmen, wenn sie es auf die Durchfithrung eines Beschwerdeverfahrens
ankommen liess. Anderseits ist ihr zuzubilligen, dass sie gute Griinde hatte, eher
anzunehmen, dass dem Einspruch kein Erfolg beschieden sein werde. Die Spruch-
gebiihr ist daher an der unteren Grenze anzusetzen.

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. — Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfiigung der Patentabteilung vom
13. Oktober 1977 aufgehoben und das Patentgesuch Nr. 13 063/71 zuriickgewiesen.
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2. — Die Verfahrenskosten, umfassend eine Spruchgebiihr von Fr. 300.— und die
Schreibgebiihren von Fr. 144.—, werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.

3. — Es wird keine Parteientschidigung zugesprochen.

4. — Dieser Entscheid wird den Parteien und der Einspruchsabteilung I schrift-
lich erdffnet.

PatG Art. 7 1it. b
Divergenz zwischen den Texten in den drei Amtssprachen.
— Richtig ist der franzosische Text, in dem es «unmittelbar oder mittel-
bar» heisst, wihrend die Worte «oder mittelbar» im deutschen und im
italienischen Text versehentlich fehlen.

Divergence des textes rédigés dans les trois langues officielles.

— Correcte est la version francaise du texte, qui dit «directement ou
indirectements, alors que les mots «ou Iindirectements font erroné-
ment défaut dans les versions allemande et italienne.

PMMBI 17 (1978) I 66, Auskunft des Amtes vom 29. August 1978.

Zur Frage,

ob es in der Einleitung der deutsch- und der italienischsprachigen Fassung von
Art. 7b PatG (betr. unschidliche Offenbarungen) nicht — entsprechend dem fran-
zosischsprachigen Text — «<unmittelbar oder mittelbar» heissen miisste,

nimmt das Amt wie folgt Stellung:

1. — Tatsichlich stimmen der franzosische Text einerseits und der deutsche sowie
der italienische Text von Art.7b PatG andererseits nicht vollstandig iiberein. Am
Schluss der Einleitung, d.h. unmittelbar vor der Aufzahlung der beiden unschidli-
chen Offenbarungstatbestinde, heisst es im franzosischen Text: «...lorsqu’elle ré-
sulte directement ou indirectement: . ..», wihrend es im deutschen und im italieni-
schen Text lediglich «...wenn sie unmittelbar zuriickgeht...» bzw. «...se essa
risulta direttamente: . . .» heisst.

2. — Es ist offensichtlich, dass es sich hier um ein Redaktionsversehen im deut-
schen und im italienischen Text handelt.

a) Aus der Botschaft vom 24. Mirz 1976 (BBI 1976 II 70) geht ad Art. 7b un-
missverstindlich hervor, dass die klare Absicht — und mit der Ratifikation des Eu-
roparatsiibereinkommens iiber die Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiel-
len Patentrechts sogar die Verpflichtung — bestand, das schweizerische Patentgesetz
an Art. 4 Abs. 4 des genannten Europaratsabkommens und {iberdies an Art. 55 Abs. 1
des Ubereinkommens iiber die Erteilung europiischer Patente (EPUe) anzugleichen.
Die erwihnten Bestimmungen dieser beiden Ubereinkommen enthalten die im deut-
schen und italienischen Text unseres PatG fehlenden Worte «oder mittelbar» (vgl.
BBI 1976 II 133 und 295 = AS 1977 11 1730).
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b) Anhand der Gesetzesmaterialien ldsst sich auch nachweisen, dass die Worte
«oder mittelbar» in den ersten Arbeitspapieren zur Revision 1976 des Patentgesetzes
auch im deutschen Text enthalten waren, dass sie aber anlisslich einer Zusammen-
stellung der Anderungsvorschlige ungewollt untergingen. Dieser Mangel hat sich
bedauerlicherweise durch alle Vorentwiirfe bis in den mit der Botschaft verdffent-
lichten Entwurf (BBI 1976 II 414) fortgepflanzt. Erstaunlicherweise wurde er in der
Folge weder im Vernehmlassungsverfahren noch im Laufe der parlamentarischen
Beratungen entdeckt. Leider hat ihn auch die parlamentarische Redaktionskommis-
sion iibersehen, der nach Art.32 des Geschiftsverkehrsgesetzes (GVG/SR 171.11)
obliegt, fiir Ubereinstimmung der Texte in den drei Amtssprachen zu sorgen.

3. — Eine Richtigstellung wire nach Verabschiedung des Gesetzes durch die Eid-
gensssischen Réte noch bis zu dessen Veroffentlichung in der Gesetzessammlung —
also bis zum Ablauf der Referendumsfrist — moglich gewesen (Art. 33 GVG), doch
wurde die Divergenz auch damals noch nicht festgestellt. Eine Ubereinstimmung
der Texte in den drei Amtssprachen kann darum heute nur noch durch eine form-
liche Revision des PatG herbeigefiihrt werden. Dies scheint uns indessen schon we-
gen des Vorrangs der unter 2a oben genannten Staatsvertrige gegeniiber dem na-
tionalen Patentgesetz nicht dringlich zu sein (wobei allerdings zu erwihnen ist, dass
das Europaratsiibereinkommen iiber die Vereinheitlichung des materiellen Patent-
rechts zwar von der Schweiz ratifiziert wurde, dass es aber mangels weiterer genii-
gender Ratifikationen oder Beitritte zurzeit noch nicht in Kraft ist; vgl. PMMBI
1978 1 38, Nr. III).

Vorldufig ist der Fehler in der Mingelkartei der Eidg. Justizabteilung und in
unserer eigenen «Wunschliste» fiir eine spitere Gesetzesrevision festgehalten. Da
eine solche nicht unmittelbar bevorsteht, wird die Bundeskanzlei priifen, ob in einem
gelegentlichen Nachtrag zur Systematischen Rechtssammlung (SR 232.14) allenfalls
mit einer Fussnote im deutschen und italienischen Text auf die korrekte franzsi-
sche Fassung hingewiesen werden kénnte. Das kdnnte moglicherweise dann gesche-
hen, wenn das Europaratsiibereinkommen iiber die Vereinheitlichung des materiellen
Patentrechts in Kraft tritt und in die Gesetzessammlung aufzunehmen sein wird.

PatG Art. 7 lit. b
Ausstellungsimmunitdit
— Offizielle oder offiziell anerkannte internationale Ausstellung im
Sinne des Ubereinkommens iiber die internationalen Ausstellungen.

Immunité dérivée d’une exposition

— Exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au

sens de la convention concernant les expositions internationales.

PMMBI 18 (1979) I 24, Auskunft des Amtes vom 19. Februar 1979.
Zur Frage,

auf welchen offiziellen oder offiziell anerkannten internationalen Ausstellungen
sich die Zurschaustellung der Erfindung auf die nachfolgende Patentanmeldung
nicht neuheitsschédlich auswirke,

nimmt das Amt wie folgt Stellung:
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1. — Die Fragestellung selbst bringt bereits zutreffend zum Ausdruck, dass es
sich bei dem neuen Art. 7b Bst. b PatG nur darum handeln kann, dass die Zurschau-
stellung der Erfindung gegeniiber der innerhalb von sechs Monaten folgenden Pa-
tentanmeldung nicht neuheitszerstorend wirkt (Immunitit), dass also mit der Zur-
schaustellung nicht mehr — wie das nach dem aufgehobenen Art.21 PatG der Fall
war — ein Prioritdtsrecht begriindet wird (vgl. dazu in der Botschaft vom 24. Mirz
1976, BBI 1976 II Seiten 74/75, die Ausfithrungen zu Art. 21/23).

2. — Immunitdt besteht nur dann, wenn die Erfindung auf einer Ausstellung im
Sinne der Ubereinkunft vom 22. November 1928 iiber die internationalen Ausstel-
lungen (BS 14, 329), abgedndert durch das Protokoll vom 10. Mai 1948 (AS 1952,
201), zur Schau gestellt wird bzw. war. Dabei handelt es sich ausschliesslich um
Ausstellungen, welche von dem durch das genannte Ubereinkommen geschaffenen
internationalen Ausstellungsbiiro in Paris anerkannt, d. h. bei ihm registriert sind.

Seit dem Bestehen des Ubereinkommens von 1928 haben zwischen 30 und 40
Ausstellungen stattgefunden, welche diese Bedingungen erfiillen. Die meisten von
ihnen betreffen die Landwirtschaft und den Gartenbau (so etwa die Landwirtschafts-
ausstellung 1953 in Rom oder die Agrumenausstellung 1956 in Beit-Dagon/Israel;
verschiedene Gartenbauausstellungen: 1960 Rotterdam, 1964 Wien, 1973 Hamburg
usw.); andere befassten sich mit Umweltproblemen (z. B. «Le progrés sans pollution»,
Spokane 1974; «Bilan d’un Monde pour un Monde plus Humain», Briissel 1958; «Le
Progrés Humain dans I’'Harmonie», Weltausstellung 1970 in Osaka; «La Mer et son
Avenir», Okinawa 1975 usw.); wieder andere hatten Energie- und Verkehrsprobleme
zum Gegenstand (z. B. Luftfahrtausstellungen 1936 in Stockholm und 1938 in Hel-
sinki; Schiffahrtsausstellung 1954 in Neapel; internationale Transportausstellung
1965 in Miinchen) und einige befassten sich mit Bauen und Wohnen (z. B. «Expo-
sition Internationale de I’Urbanisme et de I'Habitation», Paris 1947; Bauausstellung
1957 in Berlin). Damit soll deutlich gemacht sein, dass es sich bei den Ausstellun-
gen, die fiir die Anwendung des Art.7b Bst. b PatG an und fiir sich in Betracht
fielen, eigentlich kaum um Veranstaltungen handelt, an denen patentfihige Neue-
rungen gezeigt werden. Nicht anders verhilt es sich mit den Ausstellungen, die dem
internationalen Ausstellungsbiiro vorlaufig gemeldet sind: 1980, Montreal, «Floralies
de Montreal»; 1982, 1983 und 1984, Internationale Gartenbauausstellungen in Am-
sterdam, Miinchen und Wien; 1984, New Orleans, «la Civilisation des Fleuves»
und 1987/88 Weltausstellung in Australien.

3. — Wer Immunitét einer solchen internationalen Ausstellung beanspruchen will,
hat dies bei der Einreichung des Patentgesuchs (Art.7b Bst. b PatG) in der vorge-
schriebenen Weise (Art. 44 PatV) ausdriicklich anzugeben und dem Amt innert vier
Monaten einen Art. 45 PatV geniigenden Ausweis einzureichen. Dass es sich dabei
um eine Ausstellung im Sinne des Ubereinkommens von 1928 handelt, hat der Pa-
tentbewerber, der daraus Rechte fiir sich in Anspruch nimmt, dem Amt nachzu-
weisen (Art. 8 ZGB), am besten durch Vorlage eines Schreibens des internationalen
Ausstellungsbiiros (Bureau international des Expositions, avenue Victor Hugo 56,
F-75016 Paris).

Auf Anregung unseres Amtes beabsichtigt das Europidische Patentamt, die Aus-
stellungen im Sinne des Art. 55 Abs.1 Bst. b EPUe im Amtsblatt des EPA zu ver-
offentlichen. Ein Hinweis auf eine solche Verdffentlichung wird von unserem Amt
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als ausreichend anerkannt werden, da Art. 7b Bst. b PatG mit Art.55 Abs.1 Bst. b
EPUe sachlich iibereinstimmt.

PatG Art. 28
Fiir die Bejahung eines Interesses im Sinne von Art. 28 PatG ist nicht
erforderlich, dass der Nichtigkeitskliger den Patentgegenstand fiir sich
verwenden will.
Die Nichtigkeitskligerin ist in ihrer rechtlichen oder wirtschaftlichen
Bewegungsfreiheit auch dann (weiterhin) behindert, wenn die Nichtig-
keitsbeklagte erklirt, sie wiirde der Kligerin auf deren Anfrage hin die
Benutzung des Streitpatentes erlauben.
Das Rechtsschutzinteresse der Nichtigkeitskldgerin ist auch dann nicht
zZu verneinen, wenn die patentierte Lehre iiberholt ist und nicht mehr
angewendet wird, denn die Existenz des Patentes verunmaoglicht es ihr,
die geschiitzte Lehre weiter zu entwickeln und sie sich auf diesem We-
ge dienstbar zu machen.
Ein legitimes Interesse der Nichtigkeitskligerin, die allfdllige Nichtig-
keit feststellen zu lassen, bestiinde selbst dann noch, wenn das Streit-
patent wegen Nichtbezahlung der Gebiihr erldoschen sollte.

Il n’est pas nécessaire, pour admettre U'existence d’un intérét au sens
de lart. 28 LBI, que le demandeur en nullité veuille utiliser pour soi
lobjet du brevet.

La demanderesse en nullité est (encore) génée dans sa liberté de mou-
vement juridique ou économique méme lorsque la défenderesse en
nullité déclare qu’elle autoriserait la demanderesse, si cette derniére
le demandait, a utiliser le brevet litigieux.

L’intérét de la demanderesse en nullité a une protection juridique
doit étre admis méme lorsque le gabarit breveté est suranné et qu'on
ne lutilise plus, car I'existence du brevet I'empéche de continuer a
perfectionner ce gabarit, et, ainsi, a le rendre utilisable.

L’intérét légitime de la demanderesse en nullité a faire établir la nul-
lité éventuelle existerait méme si le brevet litigieux venait d s’éteindre
par suite de non-paiement de U'annuité.

Beschluss des Kantonsgerichtes des Kantons Zug vom 10. Januar 1979
i. S. Birchler & Co. AG gegen Inpaver AG.

Erwdgungen:

1. Am 5. August 1977 liess die Kldgerin beim Kantonsgericht den vorliegenden
Prozess einleiten mit dem Begehren, es sei gerichtlich festzustellen, dass das schwei-
zerische Patent Nr. 492430 der Beklagten betreffend «Untermatratze fiir Liege-
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mobel» von Anfang an nichtig gewesen sei. In ihrer Klageantwort vom 23. Dezem-
ber 1977 liess die Beklagte unter anderem die Einrede des mangelnden Rechtsschutz-
interesses der Kldgerin erheben. Die Parteiverhandlung vor dem Kantonsgericht vom
8. November 1978 wurde deshalb auf die Vorfrage des kldgerischen Rechtsschutz-
interesses beschrinkt (§ 97 Abs. 2 ZPO).

2. Nach Art. 28 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1954 betreffend die Erfindungs-
patente steht die Nichtigkeitsklage jedermann zu, der ein Interesse nachweist. Blum/
Pedrazzini fithren dazu in ihrem Kommentar zum Schweizerischen Patentrecht er-
lauternd aus, klageberechtigt sei, «wer nach objektiven und subjektiven Gesichts-
punkten ein Klageinteresse nachweisen kann, d.h. wer ein verniinftiges, schutz-
wiirdiges und hinreichendes, eigenes mittelbares Interesse hat und in seiner wirt-
schaftlichen Bewegungsfreiheit behindert wird» (Das Schweizerische Patentrecht,
Bd. II, 2. A, Bern 1975, Anm. 2 zu Art. 28, S. 241).

Die Klédgerin macht geltend, ihre Klagelegitimation ergebe sich schon aus dem
Konkurrenzverhiltnis der Parteien; die Beklagte wendet ein, der Kldgerin fehle ein
Rechtsschutzinteresse an der Nichtigerklirung des Streitpatentes, so dass die Klage
von der Hand gewiesen werden miisse.

3. Blum/Pedrazzini weisen darauf hin, dass die schweizerische Rechtsprechung
und Doktrin weitgehend die Auffassung vertreten, es sei der Begriff des Interesses
bei der Patentnichtigkeitsklage besonders weit zu fassen (a.a.O., S.240) und dass
nach einer stindigen Praxis des Bundesgerichtes das Klageinteresse gegeben sei,
wenn die Parteien auf dem Gebiete, auf welchem der Patentgegenstand zur An-
wendung kommt, Konkurrenten sind (a. a. O., S.242 und dort zit. Entscheide; BGE
27 11 246, 31 11 154, 37 II 281, 41 11 516, 50 II 68 und insbes. 67 II 238).

4, Zu den Vorbringen, mit denen die Beklagte das Rechtsschutzinteresse der
Klagerin bestreitet, ist im einzelnen folgendes auszufiihren:

a) Die Beklagte legt dar, die Kldgerin kénne bei der von ihr gewihlten Kon-
struktion die strittige Lehre fiir ihre Betten gar nicht anwenden. Es sei bereits aus
diesem Grunde nicht im Sinne von BGE 67 II 243 dargetan, dass die Kligerin in
ihrer rechtlichen oder wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit behindert sei.

Fiir die Bejahung eines Interesses im Sinne von Art. 28 des Patentgesetzes ist es
indessen nicht erforderlich, dass der Kldger den Patentgegenstand fiir sich ver-
wenden will. Wie Blum/Pedrazzini am bereits mehrfach zitierten Ort darlegen, wird
das Klagerecht in solchen Fillen darum bejaht, weil in entscheidenden Kreisen die
Neigung besteht, eine patentierte einer nicht patentierten Konstruktion vorzuziehen
in der Meinung, ein Patent biete eine besondere Gewihr fiir den Wert des Erzeug-
nisses.

b) Die Beklagte macht weiter geltend, die Kligerin habe nie ein Interesse an der
strittigen Lehre gezeigt. Sie habe sich nie darnach erkundigt, ob sie diese Lehre be-
nutzen diirfe. Das Streitpatent sei ihr nie entgegengehalten worden. Sie habe daher
kein Interesse an der Beseitigung des Streitpatentes. Hitte sich die Kligerin danach
erkundigt, ob sie die Lehre des Streitpatentes beniitzen diirfe, so hétte ihr die Be-
klagte die Benutzung des Streitpatentes erlaubt.

Ein Interesse der Klidgerin an der Nichtigerkldrung des Streitpatentes setzt in-
dessen nach dem bereits unter lit. a Ausgefiihrten nicht voraus, dass die Kldgerin
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die Lehre des Streitpatentes bereits benutzen wollte und durch die Existenz des
Patentes an der Verwirklichung ihrer Absicht gehindert wurde. Fiir die Behinderung
der Kldgerin in ihrer rechtlichen oder wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit geniigt es,
dass die Kldgerin die Lehre, welche Gegenstand des Streitpatentes ist, nicht benutzen
kann, ohne das geschiitzte Recht der Beklagten zu verletzen. Die Erklirung der
Beklagten, sie wiirde der Kligerin auf deren Anfrage hin die Benutzung des Streit-
patentes erlauben, dndert an dieser Behinderung nichts, gibt sie doch der Kldgerin
keinen Anspruch auf Benutzung der patentierten Lehre, sondern macht vielmehr
klar, dass es im Belieben der Beklagten steht, der Kldgerin die Benutzung der Lehre
zu gestatten oder zu verbieten.

¢) Die Beklagte argumentiert sodann, das Streitpatent sei durch die technische
Entwicklung bereits spitestens am 30. November 1974, dem Datum der Publikation
der CH-PS 557 663, iiberholt worden. Das Streitpatent werde in der Praxis nicht
mehr angewendet und die Kldgerin habe dies bei der Klageeinleitung gewusst.

Die Existenz des Streitpatentes behindert die Kldgerin in ihrer wirtschaftlichen
Bewegungsfreiheit auch dann, wenn die patentierte Lehre iiberholt ist und nicht
mehr angewendet wird. Dies darum, weil die Existenz des Patentes es der Klagerin
verunmoglicht, die geschiitzte Lehre weiterzuentwickeln und sie sich auf diesem
Wege dienstbar zu machen.

d) Die Beklagte erklirt, es bestehe fiir sie kein Anlass, das Streitpatent neben
der CH-PS 557 663 auf die Dauer weiter aufrechtzuerhalten. Sie werde daher die-
ses Patent, wie andere Patente auch, welche durch die technische Entwicklung iiber-
holt seien, im April 1979 durch Nichtbezahlung der Jahresgebiihr fallenlassen.

Die Frage des Rechtsschutzinteresses der Klagerin ist jedoch nach den zur Zeit
bestehenden Rechtsverhiltnissen zu beurteilen und nicht nach den Verhiltnissen,
die moglicherweise zu einem spdteren Zeitpunkt bestehen werden. Es ist allein dem
Belieben der Beklagten iiberlassen, ob sie im kommenden Friithjahr die Jahresge-
biihr bezahlen will oder nicht, und es steht daher durchaus nicht fest, ob das Streit-
patent dannzumal erl&schen wird. Die Behinderung der Klidgerin durch das Streit-
patent besteht daher trotz der Erklarung der Beklagten einstweilen nach wie vor.

e) Die Beklagte fiihrte schliesslich an, die Nichtigkeitsklage der Kligerin sei
eine reine Schikane und daher rechtsmissbrauchlich. Die Klage sei Bestandteil eines
Rachefeldzuges, den die Kldgerin gegen die Beklagte fiihre, weil diese gegen die
Kligerin mit Erfolg einen Prozess auf Nichtigerklarung des Patentes Nr. 513 623
der Kldgerin angestrengt habe.

Auch dieser Argumentation kann das Kantonsgericht nicht folgen. Weil — wie
bereits dargetan wurde — die Neigung besteht, eine patentierte einer nicht paten-
tierten Konstruktion vorzuziehen und weil das einzige Patent der Klidgerin auf eine
Klage der Beklagten hin nichtig erkldrt wurde, hat die Klédgerin ein offensichtliches
und iiberdies legitimes Interesse daran, ihrerseits die allfillige Nichtigkeit von Pa-
tenten der Beklagten feststellen zu lassen. Und zwar bestiinde dieses Interesse selbst
dann noch, wenn das Streitpatent wegen Nichtbezahlung der Gebiihr erldschen sollte,
weil die Beklagte — wie sie selbst erklidrt — sich auch inskiinftig mindestens im Rah-
men <«historischer Riickblicke» auch auf ihre erloschenen Patente zu berufen ge-
denkt. Dass auch an der Feststellung der Nichtigkeit erloschener Patente ein In-
teresse im Sinne von Art. 28 bestehen kann, wurde in der Praxis schon wiederholt
festgestellt (Blum/Pedrazzini, a. a. O., S. 247).
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5. Bei dieser Sachlage ist die von der Beklagten erhobene Einrede des fehlenden
kldgerischen Rechtsschutzinteresses abzuweisen. Infolgedessen hat die Beklagte die
gerichtlichen Kosten fiir das Vorfrageverfahren zu tragen und die Kldgerin fiir ihre
diesbeziiglichen Umtriebe und Auslagen angemessen zu entschadigen.
beschlossen:

1. Die Einrede des mangelnden kldgerischen Rechtsschutzinteresses wird abge-
wiesen. . .

PatG Art. 34 Abs. 1

Vergleichsweise Erledigung eines Patentnichtigkeitsprozesses durch
Abschluss eines gemischten Vertrages mit gesellschaftrechtlichen Ele-
menten und solchen des Alleinverkaufs- und des Lizenzvertrages gegen
Zahlung einer einmaligen Abfindung und Lizenzgebiihren.

Auslegung des Vertrages, wonach die Bestimmung iiber die Abfindung
dafiir spricht, dass die Parteien stillschweigend eine ordentliche Kiindi-
gung (auf 6 Monate) ausschlossen. Ein solches Dauervertragsverhdalt-
nis kann aber jederzeit aus wichtigen Griinden aufgelost werden, wo-
fiir je nach den Umstinden des Einzelfalles eine einzige Vertragsver-
letzung ausreicht. Es geniigt aber auch, dass mehrere Vorwiirfe gegen
die fehlbare Partei zusammen geeignet sind, das gegenseitige Vertrauen
zu zerstoren, und zur fristlosen Kiindigung berechtigen.

Liquidation par transaction d’un proceés en annulation de brevet, moyen-
nant conclusion d’un contrat mixte contenant des éléments du droit
de société et du contrat d’exclusivité de vente et de licence, contre
paiement d’une indemnité unique et de droits de licence.

Interprétation du contrat d’aprés laquelle la clause sur Uindemnité est
Pindice que les parties avaient exclu tacitement la résiliation ordinaire
(@ signifier six mois d’avance). Un tel contrat créant des liens de longue
durée peut cependant étre dénoncé en tout temps pour de justes mo-
tifs, et il suffit pour cela, selon les circonstances du cas, d’une seule
violation du contrat. Il suffit également, pour justifier une résiliation
immédiate, que plusieurs reproches adressés a la partie en faute soient
de nature, considérés dans leur ensemble, a détruire la confiance ré-
ciproque nécessaire.

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom
21. August 1978 i. S. Caratsch AG gegen Saladin AG.

A. — Die Saladin AG in Sirnach und die Caratsch AG in Bremgarten stellen
Beschichtungs- und Kaschieranlagen fiir die Textilindustrie her. Einen Ausschnitt
davon bilden die Puderpunktmaschinen. Wegen Patentanspriichen der Saladin AG
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waren 1974 zwischen den Parteien im Thurgau ein Prozess und im Ausland mehrere
Einspruchsverfahren hingig.

Am 18. Oktober 1974 einigten die beiden Gesellschaften sich darauf, alle hangi-
gen Verfahren vergleichsweise zu erledigen. Sie vereinbarten insbesondere, nach
Abkldrung der technischen Einzelheiten die Puderpunktmaschine gemiss dem von
der Firma Saladin AG bereits patentrechtlich untermauerten Prinzip und allenfalls
verwendbaren Anderungen der Firma Caratsch gemeinsam herzustellen; die bisherige
Kundschaft beider Firmen und neue Interessenten sollten davon unterrichtet werden
(Ziff. 1). Der kiinftige Verkauf der Puderpunktmaschine wurde der Caratsch AG
vorbehalten, die den Kunden der Saladin AG aber auf Verlangen das bisherige Mo-
dell zu liefern hatte. Die Caratsch AG verpflichtete sich zudem, in der Schweiz —
ausser an die Firma Raduner in Horn — keine weiteren Puderpunktmaschinen zu
verkaufen, solange die Saladin AG selber mit solchen Maschinen Beschichtungen
ausfiithrte (Ziff.2). Alle anderen Erzeugnisse der Saladin AG sowie deren gesamtes
iibriges Fabrikationsprogramm wurden von der Vereinbarung ausdriicklich ausge-
nommen (Ziff. 3).

Als Entgeld fiir das ab sofort geltende Alleinverkaufsrecht sowie als Entschidi-
gung fiir bisher von der Caratsch AG gebaute und verkaufte Maschinen hatte diese
Firma der Saladin AG einen einmaligen Betrag von Fr. 150 000.— zu bezahlen. Fiir
jede weitere Maschine, einschliesslich die von ihr damals nach Russland verkauften,
schuldete sie der Saladin AG eine Lizenzgebiihr von 5% des Nettowertes, woriiber
vierteljahrlich abzurechnen war (Ziff. 4). Die Caratsch AG versprach ferner, kiinf-
tige Gebiihren fiir Patente der Saladin AG oder fiir gemeinsam erwirkte Patente
zur Hilfte zu iibernehmen (Ziff. 6). Falls die Caratsch AG ausgelastet war, hatte die
Saladin AG das fiir die Puderpunktbeschichtung wichtige Mittelstiick der Maschine
gemiss den gemeinsam bereinigten Plinen herzustellen und zu kalkulatorisch vertret-
baren Preisen zu liefern (Ziff.7). Die Caratsch AG verpflichtete sich, ihr fiir diese
Herstellung Teile oder ganze Maschinen ab sofort zu iibertragen (Ziff. 8). Die zu-
gunsten der Firma Caratsch erteilte Lizenz, die Patente zu benutzen, sollte zeitlich
und Ortlich unbegrenzt sein (Ziff. 12).

Die in Ziff. 1 der Vereinbarung vorgesehene gemeinsame Konstruktion kam we-
gen Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit nicht zustande. Bereits im Februar
1975 vermutete die Caratsch AG, ihr Alleinverkaufsrecht werde von der Gegenpartei
verletzt. Diese will dagegen von jener bedeutend weniger Werkauftrige erhalten
haben, als sie angeblich geméss Ziff.7 der Vereinbarung erwarten durfte. In der
Folge weigerte sich die Caratsch AG, Forderungen der Saladin AG aus Werkauf-
trigen sowie Lizenzgebiihren zu bezahlen, weil ihr wegen Verletzung des Allein-
verkaufsrechtes Schadenersatzanspriiche zustinden.

B. — Am 28. November 1975 kiindigte die Saladin AG die Vereinbarung vom
18. Oktober 1974 gemiss Art. 546 OR auf sechs Monate. Gleichzeitig klagte sie ge-
gen die Caratsch AG. Sie beantragte dem Handelsgericht des Kantons Aargau: 1.
die Beklagte zur Zahlung von Fr.220167.25 Werkl6hne und Fr. 48 053.80 Lizenz-
gebithren nebst Zins zu verurteilen; 2. festzustellen, dass der Vertrag vom 18. Okto-
ber 1974 auf den 25. Mai 1976 aufgelGst ist: 3. eventuell diesen Vertrag sofort ge-
richtlich aufzulGsen.

Die Beklagte widersetzte sich diesen Antrigen und erhob Widerklage mit dem
Begehren, der Klidgerin unter Strafandrohung zu befehlen, dass sie jedes weitere
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Herstellen, Anbieten, Verkaufen oder sonstiges Inverkehrbringen von Puderpunkt-
maschinen unterlasse und bereits herausgegebene, aber noch nicht angenommene
Offerten zuriickziehe.

Am 7. Mirz 1978 hiess das Handelsgericht die Klagebegehren 1 und 2 dahin gut,
dass es die Beklagte zur Zahlung von Fr. 54 566.40 nebst 5% Zins seit 28. November
1975 verurteilte und feststellte, der Vertrag vom 18. Oktober 1974 sei aus wichtigen
Griinden auf den 25. Mai 1976 aufgeldst worden. Die Widerklage wies es ab.

C. — Die Beklagte hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt mit den Antriagen,
die Klage ganz, eventuell beziiglich der Begehren 2 und 3 abzuweisen und die Sache
zum neuen Entscheid iiber das Begehren 1 an die Vorinstanz zuriickzuweisen. Sie
hilt zudem an der Widerklage fest.

Die Kldgerin beantragt, die Berufung abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

1. — Das Handelsgericht hat der Kligerin die Befugnis abgesprochen, die Ver-
einbarung vom 18. Oktober 1974 gemiss Art. 546 OR auf sechs Monate zu kiindigen,
weil die vertragsméssige Bindung der Parteien mangels einer Gewinn- oder Verlust-
verteilung und eines fassbaren gemeinsamen Vermogens sich nicht als einfache Ge-
sellschaft im Sinne von Art. 530 ff. OR ausgeben lasse. Es anerkennt, dass der Ver-
trag in den Bestimmungen iiber die Gemeinschaftsproduktion und die gemeinsame
Information der Kundschaft (Ziff.1) gesellschaftsrechtliche Elemente enthilt. Es
findet jedoch, die iibrigen Klauseln gehorten eindeutig zu zweiseitigen Vertrigen,
namentlich zum Alleinverkauf und zum Lizenzvertrag. Das ergebe sich insbeson-
dere aus den vereinbarten Hauptleistungen, bestehend aus der einmaligen Abfindung
von Fr. 150000~ und den Lizenzgebiihren einerseits sowie aus der Einrdumung
eines Alleinverkaufs- und Nutzungsrechtes anderseits. Die Bestimmung iiber die
Abfindung spreche dafiir, dass die Parteien stillschweigend eine Kiindigung aus-
schlossen und von einer gewissen Dauer des Vertragsverhiltnisses ausgingen. Auch
Dauerschuldverhaltnisse konnten aber aus wichtigen Griinden aufgeldst werden, und
solche habe die Kldgerin hier bei der Kiindigung gehabt.

Die Beklagte hidlt dem vorweg entgegen, das Handelsgericht habe den Begriff des
wichtigen Grundes verkannt; entgegen seiner Annahme seien hier besonders strenge
Massstibe anzulegen, da die Parteien mit dem Vertrag einen Patentprozess ver-
gleichsweise erledigt hidtten und, von der Puderpunktmaschine abgesehen, weltweit
harte Konkurrenten geblieben seien; es gehe deshalb nicht an, dem Vertragswerk
von Anfang an innewohnende Schwierigkeiten in der Abwicklung der Geschifte als
wichtigen Grund zu werten.

Nach den Grundsitzen, welche das Bundesgericht vor allem zu Arbeits- und
Alleinvertretungsvertragen entwickelt hat, ist die Auflosung eines Dauerschuldver-
hiltnisses aus wichtigen Griinden gerechtfertigt, wenn die dafiir angerufenen Tat-
sachen geeignet sind, die fiir das Rechtsverhiltnis wesentliche Vertrauensgrundlage
zu zerstoren oder doch so zu erschiittern, dass die Fortsetzung des Vertrages nach
Treu und Glauben nicht mehr zumutbar ist. Dazu kann schon eine einzige Vertrags-
verletzung ausreichen, wenn die betroffene Partei sich ohne Verzug darauf beruft,
um den Vertrag aufzulGsen. Sieht sie davon ab, so heisst das nicht, dass die Ver-
letzung iiberhaupt ausser Betracht falle, kann sie doch neuen Verletzungen mehr
Gewicht verleihen. Wenn gegen die fehlbare Partei mehrere Vorwiirfe erhoben wer-
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den, sind diese denn auch nicht gesondert zu betrachten; es geniigt, dass sie zusam-
men geeignet sind, das gegenseitige Vertrauen zu zerstéren. Welche Anforderungen
an die Voraussetzungen der sofortigen Auflésung und damit an die Rechtfertigung
zu stellen sind, hangt im iibrigen von den Umstinden des Einzelfalles ab, insbe-
sondere von der Natur und Dauer des Vertrages, der Art und Schwere der Ver-
letzungen (BGE 101 Ia 548 E. ¢, 97 II 145 E. 2, 92 II 185/6 und 300 E. b).

Das Handelsgericht hat diese Begriffsmerkmale des wichtigen Grundes richtig
erfasst. Insbesondere ist nicht zu beanstanden, dass es angesichts des von Anfang an
gestorten Verhiltnisses fand, bei der Beurteilung der Auflosungsgriinde «keinen allzu
strengen Massstab» anlegen zu diirfen. Die Vorinstanz hat nicht iiberschen, dass der
streitige Vertrag aus der vergleichsweisen Erledigung eines Patentprozesses und
mehrerer Einspruchsverfahren entstanden ist und dass die Parteien auf andern Ge-
bieten harte Konkurrentfen geblieben sind. Sie hat diese Umstinde vielmehr gewiir-
digt, aber nicht in dem von der Beklagten gewiinschten Sinne. Sie bemerkt mit Recht,
dass die geplante Gemeinschaftsproduktion eine engere Verbindung voraussetzte,
das dafiir notwendige Vertrauen jedoch nicht recht aufzukommen vermochte und
leicht zerst6rt werden konnte.

2. — Nach der Annahme des Handelsgerichtes war das Vertragsverhiltnis zwi-
schen den Parteien schon bald erheblich getriibt, weil keine u. a. aus Prestigegriin-
den bereit war, konstruktive Ideen der andern hinzunehmen und ernsthaft zusam-
menzuarbeiten. Bereits im Dezember 1974 musste deshalb ein Angestellter der KIi-
gerin seine Arbeit in den Werkstitten der Beklagten aufgeben und nach Sirnach
zuriickkehren. Wer daran die grossere Schuld trug, liess sich nicht kliren. Einen
weiteren Anhalt fiir einen wichtigen Grund erblickte das Handelsgericht darin, dass
die Beklagte sich grundlos weigerte, gewisse Interessenten mit Puderpunktmaschinen
zu beliefern. Es liess den dagegen erhobenen Einwand der Beklagten nicht gelten,
dass es sich um technisch komplizierte Maschinen handelte, die einwandfrei mon-
tiert und nachgepriift werden miissten; es hielt ihr entgegen, dass der Alleinver-
treter den Umsatz nach Kriften zu férdern und auch bei Wiederverkdufern fiir eine
einwandfreie Montage und einen zuverldssigen Kundendienst zu sorgen habe. Die
Vorinstanz beriicksichtigte ferner, dass die Kligerin ihre Existenz durch den Ver-
trag weitgehend vom Verhalten der Beklagten abhingig machte, ihr vorbehaltene
Werkauftrige bald zuriickgingen und nach Mitte Februar 1975 iiberhaupt ausblie-
ben.

a) Die Beklagte wirft dem Handelsgericht vor, es iiberwerte den Umstand, dass
die geplante Puderpunktmaschine nicht gemeinsam, sondern von ihr allein kon-
struiert wurde, da sie die Maschine seither verkauft und iiber die Lizenzgebiihren mit
der Kldgerin abgerechnet habe. Dies ist bestritten. Doch selbst wenn die Behaup-
tung zutreffen sollte, widersprach das Vorgehen der Beklagten der vorgesehenen
Zusammenarbeit; sie beanspruchte gemeinsame Rechte fiir sich allein, die ihr ein
mit dem Vertrag nicht vereinbartes Ubergewicht verschafften und sich auch auf die
iibrigen Beziehungen mit der Kligerin nachteilig auswirken mussten. Bs lisst sich
deshalb nicht sagen, entscheidend sei nicht ihr Vorgehen, sondern nur das Ergebnis
der Lizenzeinnahmen gewesen. Das Handelsgericht hilt der Beklagten mit Recht
entgegen, dass mit dem Scheitern der Gemeinschaftskonstruktion eine wesentliche
Grundlage des Vertrages weggefallen ist.
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b) Eigenmichtiges Verhalten bekundete die Beklagte auch mit ihrer Weigerung,
Puderpunktmaschinen des Saladin-Modells an gewisse Wiederverkdufer abzugeben.
Dass sie diesen Verkidufern angeblich gegen eine Provision einen direkten Verkauf an
deren Kunden angeboten haben will, hilft dariiber nicht hinweg. Die Beklagte ver-
kennt auch in diesem Zusammenhang, dass die Abreden iiber den Alleinverkauf und
die Lizenzrechte auf einer Zusammenarbeit in der Produktion und auf einer gemein-
samen Information von Kunden und Interessenten beruhten (Ziff. 1). Sie durfte da-
her beim Absatz der Maschinen nicht nur auf ihre eigenen Vorteile bedacht sein,
sondern hatte gemeinsame Interessen zu wahren. Aus den gleichen Griinden kann
sie sich auch nicht auf den Grundsatz berufen, dass der Inhaber einer Exklusivlizenz
und eines Alleinvertriebsrechtes die Wege des Vertriebes in eigener Verantwortung
und nach eigenem Ermessen zu organisieren habe. Thr Vorgehen lief offensichtlich
darauf hinaus, nach Ermittlung der Endabnehmer nicht nur die Wiederverkiufer,
sondern wie bei der Konstruktion auch den Einfluss der Kliger mehr und mehr
auszuschalten.

Dass die Vorinstanz versehentlich festgestellt hat, die Anfragen der Wiederver-
kdufer seien im Herbst 1974 statt ein Jahr spiter eingegangen, befreit die Beklagte
ebenfalls nicht. Das Handelsgericht verband diese Feststellung, die von Amtes we-
gen zu berichtigen ist, zu Recht mit der Tatsache, dass die Kligerin seit Friihjahr
1975 keine Werkauftrige mehr erhalten hatte, weshalb ihre Lage durch die Weige-
rung der Beklagten im Herbst 1975, Maschinen durch Wiederverkiufer absetzen zu
lassen, noch weiter verschlechtert worden sei. Die Vorinstanz folgerte daraus, die
Beklagte habe nach den Anfragen der Wiederverkdufer unverstindlich gehandelt.
Dieser Vorwurf wird durch die Berichtigung des Versehens nicht aufgehoben, son-
dern erhilt diesfalls erst seine volle Bedeutung.

¢) Das Handelsgericht hat schliesslich mit Recht auch beriicksichtigt, dass die
Parteien unbekiimmert um den Vertrag vom 18, Oktober 1974 auf Gebieten, die da-
von nicht erfasst wurden, harte Konkurrenten geblicben sind und dadurch das Zer-
wiirfnis begiinstigt haben. Dass die Kligerin diesen Umstand, der beiden Parteien
schon bei Vertragsabschluss bekannt war, nicht als massgeblich bezeichnet hat, hin-
derte die Vorinstanz nicht daran, ihn in die Wiirdigung einzubeziehen. Er macht
erkldrlich, dass das Vertragsverhiltnis infolge des gegenseitigen Misstrauens von
Anfang an gestért war und die Beklagte immer mehr darauf ausging, eigene statt
gemeinsame Interessen zu verfolgen. Dies kam einem Missbrauch von Rechten gleich,
die ihr durch den Vertrag unter bestimmten Voraussetzungen eingeriumt, aber un-
ter v6llig andern ausgeiibt wurden und die Gegenpartei in ihrer Existenz gefihrden
konnten. Das brauchte sich die Kldgerin nicht linger gefallen zu lassen, als offen-
sichtlich war, dass die Parteien sich vollig entfremdet hatten, die Beklagte vor al-
lem auf eigene Vorteile bedacht und ein Wille zur versprochenen Zusammenarbeit
von dieser Seite iiberhaupt nicht mehr zu erwarten war.

3. — Die Beklagte macht ferner geltend, die Kl&gerin habe ihr Recht zur ausser-
ordentlichen Vertragsauflosung jedenfalls verwirkt, weil sie den Vertrag seit Frith-
jahr 1975 nicht mehr erfiillt und die Beklagte vertragswidrig konkurrenziert habe;
sie selber habe sich erst im Herbst 1975 geweigert, an gewisse Wiederverkdufer be-
dingungslos zu liefern. Es sei zudem ein anerkannter Satz des Bundesrechts, dass
der zur fristlosen Auflosung Berechtigte ohne Verzug erkldren miisse, den Vertrag
mit sofortiger Wirkung aufheben zu wollen. SCHWEINGRUBER (Kommentar zum Ar-
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beitsvertrag, N. 9 zu Art. 337 OR) sehe dafiir unter Hinweis auf das deutsche Recht
(§ 626 Abs.2 BGB) eine zweiwichige Frist vor, die von der Kldgerin nicht beachtet
worden sei.

Die Berufung auf eine solche Frist geht im vorliegenden Fall indes schon des-
halb fehl, weil die Auflosung des Vertrages nach dem angefochtenen Urteil nicht
auf einen einzelnen Vorfall zuriickzufiihren ist. Das Handelsgericht hat die von der
Kldgerin erhobenen Vorwiirfe gesamthaft gewiirdigt und gefunden, dass sie jeden-
falls zusammen ausreichten, um die Auflosung des Vertrages zu rechtfertigen. Diese
Betrachtungsweise ist um so weniger zu beanstanden, als die Beklagte von Anfang an
keinen ernsthaften Willen zur Zusammenarbeit bekundete und sich dem Einfluss
der Kligerin nicht nur in der Herstellung, sondern auch im Absatz der Maschinen
beharrlich zu entziehen suchte, um sich in erster Linie eigene Vorteile zu sichern.
In diesem eigenwilligen und vertragswidrigen Verhalten, das in allen von der Vor-
instanz beriicksichtigten Vorwiirfen zum Ausdruck kommt, ist denn auch die Haupt-
ursache dafiir zu erblicken, dass die zur Erfiillung des gesamten Vertrages notwen-
dige Vertrauensgrundlage iiberhaupt nie zustande gekommen ist.

Das ist auch dem Einwand entgegenzuhalten, die Kldgerin sei schon im Friih-
jahr 1975 dazu iibergegangen, wieder selber Puderpunktmaschinen zu verkaufen.
Die Beklagte verschweigt, dass sie der Kldgerin angeblich wegen mangelhafter Qua-
litdit und zu hohen Preisen bereits seit Februar 1975 keine Werkauftrige mehr zu-
kommen liess und dass die Aussichten auf eine Zusammenarbeit gemdss Ziff. 1 des
Vertrages langst geschwunden waren. Sie ldsst ferner ausser acht, dass nach der
Feststellung der Vorinstanz ein Mitverschulden der Kldgerin an den von dieser an-
gerufenen Aufldsungsgriinden nicht als bewiesen gelten kann. Damit ist auch ihrer
weiteren Begriindung, weshalb die Kldgerin ihr Recht auf Aufldsung des Vertrages
verwirkt haben soll, der Boden entzogen.

Der Zeitpunkt, auf den die Vorinstanz die Aufldsung fiir wirksam erklédrt hat,
wird mit der Berufung nicht angefochten. Das Bundesgericht hat daher keinen An-
lass, sich dazu zu dussern.

4. — Der Hauptantrag der Berufung lautet auf Abweisung der Klage. Obschon
diese auch Forderungen enthilt, welche die Vorinstanz infolge Verrechnung nur
zum Teil zugesprochen hat, beschriinkt die Begriindung der Berufung sich auf die
Riige, das Handelsgericht habe der Kligerin zu Unrecht wichtige Griinde fiir die
Auflésung des Vertrages zugebilligt. Soweit der Berufungsantrag sich gegen den
Zuspruch von Fr. 54 566.40 nebst Zins richtet, kann daher mangels Begriindung auf
die Berufung nicht eingetreten werden.

Demnach erkennt das Bundesgericht im Verfahren gemiss Art. 60 Abs. 2 OG:

1. — Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann, und
das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Aargau vom 7. Mérz 1978 wird be-
statigt . ..

PatG Art. 47, PatV Art. 18 Abs. 4
Versehentliche Unterlassung der amtlichen Filligkeitsanzeige.
— Wird eine fillige Jahresgebiihr nicht rechtzeitig bezahlt, so wird das
Patentgesuch auch dann zuriickgewiesen oder das Patent auch dann
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geloscht, wenn das Amt versehentlich keine Anzeige versandt hatte.

— Das Versehen des Amites stellt jedoch einen Wiedereinsetzungsgrund
dar, sofern den Patentbewerber oder -inhaber oder dessen Hilfsperson
auch sonst kein Verschulden an der Fristversdumnis trifft.

Omission de I'avis d’échéance officiel.

— Lorsqu’une annuité exigible n’est pas payée a temps, la demande de
brevet est rejetée ou le brevet radié, alors méme que le Bureau a omis
d’envoyer un rappel.

— L’omission du Bureau constitue, toutefois, un motif de réintégration,
en tant qu’il w’incombe, par ailleurs, au requérant ou au titulaire ainsi
qu’a leurs auxiliaires aucune faute dans I'inobservation du délai.

PMMBI 17 (1978) 1 45, Auskunft des Amtes vom 3. Juli 1978.

Zur Frage,

ob die mangels Zahlung einer Jahresgebiihr verfiigte Zuriickweisung eines Pa-
tentgesuchs als nicht erfolgt gelte, wenn das Amt fiir die Zahlung der Gebiihr ver-
sehentlich keine Mahnung versandt hatte,

nimmt das Amt wie folgt Stellung:

1. — Art. 18 Abs. 4 PatV, wonach ein Patentgesuch, fiir das eine fillige Jahres-
gebiihr nicht rechtzeitig bezahlt wurde, zuriickgewiesen und ein Patent, fiir das eine
fillige Jahresgebiihr nicht rechtzeitig bezahlt wurde, im Register geloscht wird, ent-
hilt keinerlei Vorbehalt, dass diese Sanktionen nur eintreten, wenn das Amt an die
Zahlung der Gebiihr gemiss Art. 18 Abs. 2 PatV gemahnt hatte. Eine solche Ldsung
ist zwar im Laufe der Ausarbeitung der neuen PatV unter anderen Mdoglichkeiten
ebenfalls diskutiert worden, doch wurde sie in die Verordnung nicht aufgenommen.

2. — Die neue Regelung stellt fiir den Patentbewerber und -inhaber aber trotz-
dem eine Verbesserung gegeniiber dem fritheren Zustand dar (vgl. dariiber die Er-
lauterungen zur neuen PatV im PMMBI 1977 1 68, ad Art. 18-20).

Der frithere Art. 38 PatV 1 und 2 erklirte den Patentinhaber fiir die Wahrung
der Zahlungsfristen selbst verantwortlich; die Wiedereinsetzung (Art. 47 PatG) bei
Fristversiumnis wegen einer vom Amt unterlassenen Mahnung war daher grund-
sitzlich ausgeschlossen (PMMBI1 1967 I 39/40). An Stelle der Selbstverantwortung
des Patentinhabers (gemiss Art.38 PatV 1 und 2) sieht Art.18 Abs.3 PatV (ent-
sprechend Art.38 Abs.4 aPatV 1/2) jetzt nur noch vor, dass der Bund nicht fiir
allfilligen Schaden haftet, der aus der versehentlichen Unterlassung einer Anzeige
moglicherweise entstehen kann. Die Wiedereinsetzung ist also nicht mehr grund-
sétzlich ausgeschlossen.

3. — Bei der Beurteilung eines Wiedereinsetzungsgesuches ist aber weiterhin der
unverdnderte Art.47 PatG anzuwenden. Danach ist die Wiedereinsetzung nur zu
gewihren, wenn der Patentbewerber oder -inhaber glaubhaft macht, dass er an der
Einhaltung der Zahlungsfrist ohne sein Verschulden verhindert war.
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Das versehentliche Unterlassen der amtlichen Mahnung stellt nicht unter allen
Umstinden ein unverschuldetes Zahlungshindernis dar. Den Patentbewerber oder
-inhaber und dessen Hilfspersonen darf auch sonst kein Verschulden treffen (vgl.
die bereits erwidhnten Erlduterungen). Das Ausbleiben der Mahnung ist im Rahmen
aller Umstinde des konkreten Falls zu wiirdigen.

Umgekehrt hatte das Amt auch unter der Herrschaft des fritheren Art. 38 PatV 1
und 2 der Wiedereinsetzung stattgegeben, wenn zum Fehlen der Mahnung weitere
Umstinde hinzukamen, die diesen Mangel besonders gravierend machten, selbst
wenn diese zusdtzlichen Umstinde als solche auch keinen Wiedereinsetzungsgrund
darstellten, jedoch das Zusammenwirken aller Umstinde die Fristversiumnis zu ent-
schuldigen vermochte (siche z. B. PMMBI 1976 I 54).

Vereinfacht ausgedriickt war die Wiedereinsetzung, wenn ein Patent mangels
amtlicher Mahnung erlosch, unter der Herrschaft des alten Rechts in der Regel aus-
geschlossen, wahrend ihr nach neuem Recht in der Regel stattgegeben werden diirfte.

4. — Zusammenfassend wird also festgehalten, dass das versehentliche Unter-
bleiben der in Art. 18 Abs.2 PatV vorgesehenen amtlichen Mahnung der Zuriick-
weisung des Patentgesuchs bzw. der Loschung des Patents gemiss Art. 18 Abs. 4
PatV nicht entgegensteht, dass jedoch das Versehen des Amtes je nach den Um-
standen des Falles einen Wiedereinsetzungsgrund darstellen kann.

PatG Art. 48 und PatV. Art. 16
Verantwortung fiir Hilfspersonen
~ Personen, denen eine Mahnung durch die Organe der Post irrtiim-
lich zugestellt wurde, sind keine Hilfspersonen des Patentinhabers.
Riickerstattung der Wiedereinsetzungsgebiihr
— Grundsitze, nach denen das Amt die Wiedereinsetzungsgebiihr nicht,
teilweise oder vollstdndig zuriickerstattet.

Responsabilité du fait des auxiliaires

— Les personnes auxquelles un rappel a été remis par erreur, par un
agent postal, ne sont pas des auxiliaires du titulaire du brevet.
Restitution de la taxe de réintégration

— Principes que suit le Bureau pour restituer, partiellement ou inté-
gralement, ou ne pas restituer la taxe de réintégration.

PMMBI 18 (1979) T 11, Vertiigung des Amtes vom 31. Oktober 1978
(Aktz.: WE 443).

PatG Art. 77 Abs. 2
Die Patenterteilung bewirkt die Vermutung der Giiltigkeit, welche der
Beklagte im Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen nur um-
werfen kann, wenn die Nichtigkeit des Patentes sich klar aus den ein-
gereichten Dokumenten ergibt.

76



Kein drohender nicht leicht ersetzbarer Nachteil, wenn die fraglichen
Apparate nicht im Wettbewerb miteinander stehen.

Ein Befehl, die technischen Unterlagen fiir die Herstellung der Pro-
dukte oder patentverletzenden Verfahren vorzulegen, rechtfertigt sich
nur, wenn die Gefahr des Verschwindens besteht.

La délivrance du brevet crée une simple présomption que l'intimé aux
mesures provisionnelles peut renverser si la nullité du brevet résulte de
maniére concluante des preuves administrées a ce stade.

Pas de menace d’un dommage difficilement réparable, lorsque les deux
appareils ne sont pas en rapport de concurrence.

L’ordre de fournir la documentation technique concernant la fabrica-
tion des produits ou procédés contrevenant aqu brevet ne se justifie
qu’en cas de risque de disparition de ceux-ci.

JT 126 (1978) III 76, Verfiigung des Referenten der Cour Civile des
Kantons Genf vom 2. Midrz 1978 1. S. S gegen E. B.

En droit:

1. En application de I'art. 77 al. ler LBI, Yautorité compétente peut, & la re-
quéte de la partie qui a qualité pour intenter action, ordonner des mesures provi-
sionnelles, en vue d’assurer ’administration des preuves, le maintien de 1’état de fait
ou l’exercice provisoire de droits litigieux relatifs 4 la cessation d’un acte ou a la
suppression de I’état de fait qui en résuite.

Brum/PeEDRAZZINI (Das schweizerische Patentrecht, t. III, p. 649) précisent a cet
égard qu’en matiére de brevets, les mesures provisionnelles tendent en régle générale
a accorder au titulaire d’'un brevet une protection anticipée. Toujours selon ces au-
teurs, la nécessité d’une intervention rapide n’est pas rare en cette matiére, ol les
procés se caractérisent généralement par leur longueur. Ainsi, les mesures provision-
nelles doivent permettre d’éviter la survenance, en cours de procés, d'un dommage
qui peut &tre irréparable.

La liste des mesures prévues par 'art. 77 al. ler LBI n’est pas exhaustive, ainsi
que cela résulte du texte méme de cette disposition. En particulier, les cantons ont
la faculté de prévoir des mesures particuliéres et d’appliquer leurs propres disposi-
tions de procédure (BLUM/PEDRAZZINI, 0p. Cit., t. III, p. 648; RO 69 II 125). Dés lors,
une mesure telle que celle requise par le DrS. dans sa conclusion I, savoir une
mesure qui tend a faire interdire la fabrication, V'utilisation et la mise en vente de
I’appareil prétendument fabriqué de maniére illicite, peut fort bien étre ordonnée
a titre de mesure provisoire, car elle n’est pas contraire & I’art. 102 CPC.

BLUM/PEDRAZZINI (0p. cit., t. III, p. 649) estiment toutefois que les mesures pro-
visionnelles doivent étre ordonnées avec beaucoup de prudence en droit des brevets
car, a ce stade, la situation de droit matériel est rarement clarifiée. Tel est également
I'avis de TrROLLER (Immaterialgiiterrecht, t. 11, p. 1202). Cet auteur constate que les
tribunaux se montrent souvent réticents a accorder des mesures provisionnelles en
droit des brevets, domaine dans lequel il est particuliérement difficile au juge et aux
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parties elles-mé&mes de prévoir l'issue du proces. Il faut en effet toujours compter
avec une éventuelle annulation du brevet. BLUM/PEDRAZZINI (Op. cit., t. III, pp. 649-
650) relévent encore que les mesures provisionnelles ont un caractére subsidiaire, en
ce sens quelles ne doivent étre ordonnées que s’il n’y a aucun autre moyen a dis-
position. En outre, elles doivent &tre appropriées et proportionnées au but recher-
ché. Le juge doit tenir compte de la situation de droit matériel, souvent peu claire,
et n’ordonner aucune mesure qui pourrait aller plus loin que le jugement & inter-
venir.

II. a) Les conditions posées & l'octroi des mesures provisionnelles sont énumé-
rées a I'art. 77 al. 2 LBI. Conformément i cette disposition, le requérant doit rendre
vraisemblable que la partie adverse a commis ou a l'intention de commetre un acte
contraire & la loi sur les brevets et qu’il est en conséquence menacé d’'un dommage
difficilement réparable, que seules des mesures provisionnelles peuvent prévenir.
BLUM/PEDRAZZINI (0p. cit., t. III, p. 652, rem. 4) relévent sur ce point que les can-
tons ne doivent pas subordonner l'octroi des mesures provisionnelles & des condi-
tions plus strictes que celles posées par 'art. 77 al. 2 LBI.

Le requérant fonde sa requéte sur les art. 8 et 66 ss LBI. Aux termes de I'art. 8
al. ler LBI, le brevet confére a son titulaire le droit exclusif d’utiliser I'invention
professionnellement. A teneur de l’al. 2 de cette méme disposition, 'utilisation com-
prend, outre I’emploi et I’exécution de I'invention, la mise en vente, la vente et la
mise en circulation. L’art. 8 LBI trouve son corollaire dans l’art. 66 LBI qui dis-
pose notamment, & son al. ler, que celui qui utilise illicitement I'invention brevetée
est passible de poursuites .civiles et pénales, I'imitation étant considérée comme une
utilisation.

11 faut cependant relever que si la délivrance du brevet est une condition néces-
saire de la naissance des droits qui en sont issus, elle n’en est pas la condition suffi-
sante. Encore faut-il que soient remplies les conditions qu’exige la loi pour que
linvention soit brevetable et que le brevet soit valable. Malgré I’examen auquel
procede l’'autorité administrative, les brevets sont délivrés sans garantie de 1'Etat
(art. 1er al. 3 LBI), I’examen préalable n’étant prévu, pour le moment que dans les
domaines textiles et horloger (art. 87 LBI). Toutefois, si la délivrance du brevet ne
crée pas le droit, elle crée la présomption que les conditions de la naissance du
droit sont remplies. Dés lors, c’est & celui qui invoque la nullité d’un brevet de
renverser la présomption attachée a sa délivrance. Dans le cadre des mesures pro-
visionnelles, ’intimé ne peut cependant renverser cette présomption que si la nullité
du brevet résulte de maniére concluante des piéces produites (TROLLER, op. cit,
t. II, p. 1203; BLUM/PEDRAZZINI, oOp. cit. t. III, p. 651).

En l'espece, il apparait d’emblée extrémement difficile de déterminer avec pré-
cision l'objet, I’étendue et la portée du brevet, dés lors que celui-ci n’a pas encore
été publié. Ainsi, c’est sur la base de la seule demande de brevet et avec des con-
naissances d’amateurs, vu I’absence d’expertise, qu’il convient d’examiner si, comme
I’allégue I'intimée, I'appareil du requérant n’a pas le caractére d’une invention nou-
velle...

Il ressort des piéces produites que I'on trouve actuellement sur le marché de
nombreux appareils, suisses ou étrangers, dont la divulgation en Suisse, par écrit ou
par l'image, est antérieure au dép6t de la demande de brevet du requérant, et qui
assurent également la distribution de liquides sous pression. Dés lors, sur la base de
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ces piéces et de l'expérience générale, il ne semble pas que le systéme de distribu-
tion de liquides par gaz comprimé constitue une invention nouvelle dans le sens
dégagé par la jurisprudence et la doctrine, pour lesquelles il y a invention au sens
de l'art. ler al, ler LBI lorsque la régle technique qu’elle concrétise est nouvelle,
réalise un progrés technique clairement reconnaissable et atteint un niveau inventif
(RO 102 II 292, rés. JAT 1977 I 502; RO 98 Ib 396, rés. JdT 1973 I 525; TROLLER,
op. cit,, t. I, p. 165; BLUM/PEDRAZZINI, Op. cit., t. I, pp. 72s5) . . .

Toutefois, si I'on ne peut affirmer que I’appareil du requérant constitue une in-
vention nouvelle, on ne saurait affirmer non plus, sur la base des piéces produites et
en I’absence d’expertise, que le brevet est nul. En conséquence, il faut admettre que
I’intimée n’a pas réussi A renverser la présomption attachée a la délivrance du brevet,
ce qui lui aurait permis de s’opposer valablement & une mesure tendant & lui faire
interdire la mise en vente, la vente et la mise en circulation de son appareil (BLum/
PEDRAZZINI, op. cit., t. III, p. 651). Dés lors, il convient d’examiner si les conditions
requises par la loi pour loctroi d’une telle mesure sont en 'espeéce réunies.

b) L’art. 77 al. 2 LBI exige tout d’abord du requérant qu’il rende vraisemblable
que la partie intimée a commis un acte contraire a la loi sur les brevets ou qu’elle
envisage de le faire. Ainsi, il n’a pas besoin d’apporter la preuve irréfutable de ses
allégations. Il suffit, en effet, qu'une certaine vraisemblance parle en faveur de leur
exactitude (RO 99 II 344, rés. JAT 1974 I 540; TROLLER, op. cit., t. I, p. 1202; BLum/
PEDRAZZINI, op. cit., t. III, p. 655; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, n.
24, p. 342). Toutefois, pour rendre vraisemblable une violation future du droit des
brevets, il ne suffit pas d’établir la seule possibilité lointaine et incertaine d’un
comportement illicite. Selon BLUM/PEDRAZZINI (op. cit., t. III, p. 654), le danger doit
&tre actuel. Le TF reléve pour sa part que «le point de savoir si on se trouve en
présence d’un cas de violation future du brevet se juge en application des principes
de l’action en cessation de l'acte de la LBI (BLUM/PEDRAZZINI, op. cit. rem. 4 b ad
art. 77 LBI). Selon I’art. 72 LBI, a la légitimation active, toute personne «menacée»
par 'un des actes mentionnés a I’art. 66 LBI, soit toute personne qui a sérieusement
a compter avec une atteinte illicite. Une menace «imminente» n’est donc pas né-
cessaire ... On ne doit pas, en posant des exigences trop sévéres & I'admission du
sérieux de la menace, rendre trop difficile I'obtention de la protection accordée a
titre provisoire par la loi, et ce d’autant moins que le requérant peut étre astreint a
la fourniture de stiretés (art. 79 LBI), de sorte que la partie intimée ne court guére
de risque de subir un dommage au cas oll elle aurait gain de cause dans le procés
principal» (RO 99 II 344, rés. JAT 1974 I 540).

Dans sa jurisprudence, le TF a précisé que pour déterminer ¢'il y a utilisation
illicite d’un brevet, «le juge ne doit pas s’en tenir aux termes mémes de la revendi-
cation et se borner & examiner si la prétendue imitation contient chacun des élé-
ments de la revendication: cela reviendrait & limiter son examen & la contrefacon.
Il dégagera au contraire de la revendication les caractéres essentiels de 1'invention et
recherchera s’ils ont été utilisés par celui & qui le demandeur impute une imitation»
(RO 98 II 325, rés. JAT 1973 I 525). Toujours selon le TF, il y a imitation lorsque le
tiers n'utilise pas exactement I’objet de I'invention, mais en utilise la substance ou,
en d’autres termes, lorsque le tiers applique une régle technique qui, pour tout
homme du métier, découle directement du brevet (RO 92 II 292, JAT 1967 I 622;
RO971188)...
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En P'espece, il apparait quun profane mis en présence des deux appareils consta-
terait d’emblée qu’il s’agit en fait de deux appareils différents et que celui du re-
quérant a un caractére accessoire par rapport 4 celui de I'intimée. En outre, sur le
plan technique, il a été rendu suffisamment vraisemblable que les distributeurs de
liquides des deux appareils ont des systémes de commande différentes. Certes, dans
les deux cas, la projection et la distribution des liquides est assurée par du gaz
comprimé. Toutefois, comme on I’a vu, il apparait peu vraisemblable que cette
caractéristique constitue une innovation. Enfin, le Dr S. n’a pas rendu suffisam-
ment vraisemblable non plus qu’il y ait eu des manceuvres d’espionnage de la part
de la société intimée. En effet, on ne saurait tirer aucune conclusion en faveur d’une
contrefagon ou d’une imitation du fait que ’administrateur de l'intimée a eu, & une
certaine époque, l'occasion de pénétrer dans les locaux du requérant. De méme, le
fait que le Dr X, qui a été un des éléves du requérant, détient & I'heure actuelle
I’'un des appareils de la société intimée n’est pas plus déterminant.

Quant a savoir si, en cas de violation des droits du requérant, le danger est
suffisamment imminent, il faut admettre que ’on se trouve dans un cas limite. On
sait, en effet, que ’appareil mis au point par la société intimée est encore a I’état de
prototype. E. B. S.A. n’a fait encore aucune offre ferme pour son appareil, ni con-
clu aucune vente. Toutefois, elle a I'intention de le commercialiser et elle se pro-
pose de le présenter dans une foire qui doit se tenir & Lugano au mois de mai 1978.
En conséquence, d’ici que I’Unit Nec + soit commercialisé et mis en vente, il peut
s’écouler un laps de temps relativement long.

Dés lors, il apparait peu vraisemblable, en ’espéce, que le requérant soit menacé
d’une violation des droits que lui confére la loi sur les brevets et que cette menace
soit suffisamment imminente.

¢) Avant de se prononcer sur loctroi ou le rejet des mesures provisionnelles
requises, il convient d’examiner si, en cas d’utilisation illicite de son brevet par
lintimée, le requérant est menacé d’un dommage difficilement réparable. Ici aussi,
il n’est pas nécessaire que le dommage se soit déja produit. Toutefois, une menace
lointaine ne suffit pas (BLUM/PEDRAZZINI, oOp. cit., t. ITI, p. 654).

Selon la doctrine (TROLLER, op. cit., t. II, p. 1203; BLUM/PEDRAZZINI, OD. cit., t.
111, p. 649), le titulaire d’un brevet est menacé d’'un dommage difficilement réparable,
lorsqu’un tiers met en circulation un produit de moindre qualité que le produit
breveté, ce qui, en conséquence, nuit a sa réputation. Toutefois, en I’espece, il n’a
pas été rendu vraisemblable que l'appareil Unit Nec + soit de moindre qualité que
le Physio-Spray-Dispenser. En outre, il n’est pas certain du tout que les deux ap-
pareils soient en concurrence. Certes, le requérant soutient que chaque appareil
Unit Nec + vendu rend inutile I’acquisition d’un appareil Physio-Spray-Dispenser.
Cependant, I'appareil de l'intimée étant plus complet, il n’est pas certain que les
deux appareils s’addressent exactement & la méme clientéle, ne serait-ce qu’en rai-
son d’une différence de prix, qui semble étre considérable. De plus, comme on I’a
vu, on trouve actuellement sur le marché de nombreux appareils du méme type
que ceux des parties.

Dés lors, il faut admettre que le requérant n’a pas rendu suffisamment vraisem-
blable que I'intimé a commis ou a l’intention de commettre un acte contraire a la
loi sur les brevets et qu’il est en conséquence menacé d’un dommage difficilement
réparable, cela d’autant plus que le caractére d’invention nouvelle du Physio-Spray-
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Dispenser est extrémement douteux. En conséquence, la conclusion I de la requéte
doit étre rejetée.

III. Le requérant conclut en outre i ce quil soit donné ordre a l'intimée de
fournir toute la documentation technique relative & la fabrication de 1’appareil Unit
Nec +, afin d’en faire une description précise.

Une telle mesure est propre a assurer I'administration des preuves lorsque les
procédés ou produits qui, selon le requérant, ont été appliqués illicitement, sont
menacés de disparition (BLUuM/PEDRAZZINI, op. cit., t. III, p.649). Or, ce danger
n’existe pas en 'espéce. La société intimée a en effet annoncé sa ferme intention de
présenter son appareil au mois de mai 1978 a Lugano. En outre, dans son mémoire,
E.B. S.A. a conclu & ce que le requérant soit astreint a lui verser un montant de
100 000 fr., a titre du sfiretés, pour le cas ou la requéte de mesures provisionnelles
serait admise. L’intimée a ainsi voulu se prémunir contre le dommage qui résul-
terait éventuellement du fait que lappareil litigieux serait mis sur le marché plus
tard que prévu, en raison de linterdiction provisoire. Une telle attitude prouve bien
qu’elle a l'intention de commercialiser son appareil et qu’elle n’entend pas le faire
disparaitre.

En conséquence, il y a lieu de rejeter également la conclusion II de la requéte.
Quant a la conclusion III, elle n’a plus de fondement, dés lors que l’instruction a
rendu suffisamment vraisemblable que lintimée n’a encore vendu aucun de ses
appareils.

PatG Art. 77 Abs. 2; Prozessrecht
Die blosse Ubertragung einer vorbekannten Ldsung auf neue Gebiete
oder Stoffe ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts grund-
sdtzlich nicht patentfdahig. Daraus folgt, dass die Vermutung der Giiltig-
keit des Patentes nicht auch die Vermutung umfasst, dass eine paten-
tierbare Ubertragungsidee zugrunde liege. Es ist deshalb Sache des
Patentinhabers, in einem Verfahren betreffend vorsorgliche Massnah-
men glaubhaft zu machen, dass die besonderen Voraussetzungen ge-
geben sind, welche die Ubertragungsidee schutzfihig machen. Dafiir
geniigt nicht die blosse Behauptung, der Ubertragung hiitten erhebliche
technische Schwierigkeiten entgegengestanden, ohne Ausfiithrungen
dariiber, worin diese bestanden.
Festsetzung der Prozessentschidigung bei Beizug eines Patentanwalts.

D’apres la jurisprudence du Tribunal fédéral, la simple translation a
de nouveaux domaines ou a de nouvelles matiéres d’un procédé con-
nu n'est pas brevetable. 1l s’ensuit que la présomption de validité d’'un
brevet n’implique pas la présomption qu’il y a, @ la base, une idée de
translation brevetable. C’est pourquoi il incombe au titulaire du brevet
de rendre plausible, dans une procédure concernant des mesures pro-
visionnelles, que les conditions spéciales qui rendent brevetable I'idée
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de translation sont remplies. Il ne suffit pas d’affirmer simplement, a
cet effet, que la translation a présenté de grosses difficultés techniques,
mais il faut dire en quoi celles-ci consistaient.

Fixation de Uindemnité a verser a un avocat assisté d'un ingénieur-
conseil.

Beschluss des Kassationsgerichtes des Kantons Ziirich vom 7. Juni
19791i. S. A. L. Inc. gegen P. P.

Aus den Erwddgungen:
111

Nach der Beschwerde soll es klarem materiellem Recht widersprechen (§ 281
ziff. 3 ZPO), dass es sich beim Verfahren gemiss neuem Hauptanspruch um eine
blosse Entdeckung und nicht um eine Erfindung handle. Die Entdeckung sei ledig-
lich beschreibender Natur, wihrend die Erfindung eine an den Menschen gerichtete
Lehre zum Handeln sei. Im vorliegenden Fall habe die Beschwerdefiihrerin erst-
mals die Anwendung der sog. Sandwich-Methode zur direkten radioimmunologi-
schen Bestimmung des Hepatitis B-Antigens vorgeschlagen und damit eine neue
Lehre zum technischen Handeln geschaffen. Der Einzelrichter geht indessen davon
aus, dass die sog. «Sandwich»-Methode genau dem von Wide und Habermann be-
schriebenen Verfahren entspricht und daher wegen mangelnder Neuheit an und fiir
sich nicht patentfihig ist. Er untersucht daher, ob die Erkenntnis, dass die Hepa-
titis B-Antigene die zur Anwendbarkeit der Wide’schen Methode erforderlichen
Eigenschaften aufweisen, oder wenigstens der Schritt von dieser Erkenntnis zur
Anwendbarerklirung der vorbekannten Methode als Erfindung im Sinne von Art. 1
PatG betrachtet werden konnen. Wenn er diese Frage verneint hat, so hat er jeden-
falls entgegen der Meinung der Beschwerde den Begriff der Entdeckung nicht ver-
kannt, vermittelt doch die erwihnte Erkenntnis als solche keine Lehre zum techni-
schen Handeln, und kann auch der Schritt von der Entdeckung zur Anwendung
dann nicht als Erfindung gelten, wenn die Erfindungsmerkmale fehlen (BLuM/PE-
DRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht I S.81, Anm. 8c zu Art.1 PatG). Der
Einzelrichter verneint im vorliegenden Fall eine Erfindung, mit der Begriindung, es
sei gleichgiiltig, ob die Anwendung technisch schwierig war und ob dadurch wissen-
schaftliche Vorurteile widerlegt wurden. Die Beschwerde weist nicht nach, dass es
klarem materiellem Recht entspricht, die Erkenntnis, dass ein vorbekanntes Ver-
fahren auf ein spezielles Gebiet anwendbar sei, dann als Erfindung zu qualifizieren,
wenn dabei technische Schwierigkeiten zu iiberwinden oder wissenschaftliche Vor-
urteile zu widerlegen sind. Im iibrigen fehlt es im erstgenannten Punkte auch an der
ndtigen Substantiierung (vgl. Ziff. IV hienach).

Iv.

Im angefochtenen Entscheid wird zutreffend dargelegt, dass im vorliegenden
Fall auch von einer sog. Ubertragungserfindung nicht gesprochen werden kann.
Diese liegt dann vor, wenn das Erfinderische in der Anwendung einer bekannten
Ldsung in einem andern als dem urspriinglichen Anwendungsgebiet besteht (BLum/
PEDRAZZINI a. a. O. S. 146 Anm. 33 zu Art. 1 PatG). Im vorliegenden Fall ist jedoch
das Anwendungsgebiet gemidss neuem Hauptanspruch von demjenigen des Wide'-
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schen Verfahrens nicht verschieden; es ist lediglich auf das spezielle Gebiet der
Bestimmung von Hepatitis B-Antigenen/AntikGrpern eingeschrinkt. Nach der Auf-
fassung des Einzelrichters wire das eingeschrinkte Verfahren dann patentfihig,
wenn ihm wesentliche technische Schwierigkeiten entgegengestanden hatten. Das
erachtet der Einzelrichter nicht als glaubhaft gemacht, weil die Beschwerdefiihrerin
die zu bewiltigenden technischen Schwierigkeiten nicht im einzelnen dargelegt habe.
Die Beschwerde wendet ein, die Giiltigkeit des erteilten Patentes sei zu vermuten,
weshalb es nicht angehe, der Beschwerdefiihrerin die Beweislast fiir die Erfindungs-
héhe aufzuerlegen. Sie habe aber dennoch glaubhaft gemacht, entgegen der Mei-
nung des Einzelrichters, dass die Anwendung des vorbekannten Verfahrens auf die
Bestimmung von Hepatitis B-Antigenen nicht nahelag, weil ihr ein Vorurteil der
Fachwelt entgegenstand. Hiezu ist festzustellen, dass die blosse Ubertragung einer
vorbekannten Losung auf neue Gebiete oder Stoffe grundsatzlich nicht patentfahig
ist (BGE 95 II 54 Erw. 4, 102 II 372 Erw. 1; BLUM/PEDRAZZINT Anm. 33 zu Art. 1
PatG). Daraus ist zu folgern, dass die Vermutung der Giiltigkeit des Patents nicht
auch die Vermutung umfasst, dass eine patentierbare Ubertragungsidee zugrunde
liege, sondern dass es Sache des Patentinhabers ist, zu behaupten und zu beweisen,
dass die besonderen Voraussetzungen gegeben sind, welche die Ubertragungsidee
schutzfihig machen. Es ist denn auch nicht einzusehen, wie der Richter beurteilen
konnte, ob der Ubertragungsidee besondere technische Schwierigkeiten entgegen-
standen, wenn der Patentinhaber dariiber keine Angaben macht. Im vorliegenden Fall
hat es die Beschwerdefiihrerin an solchen Angaben fehlen lassen und sich mit der
blossen Behauptung begniigt, die Ubertragung sei «technisch ausserordentlich kom-
plex» bzw. es hitten ihr erhebliche technische Schwierigkeiten entgegengestanden.
Worin diese bestanden, hat sie nicht ausgefithrt. Die unter Ziff. 3.5 der Beschwerde
weiter zitierten Ausfilhrungen betreffen insgesamt, wie die Beschwerde richtig zu-
sammenfasst, den Umstand, dass der Anwendung des Wide’schen Verfahrens auf
die Bestimmung der Hepatitis B-Antigene ein Vorurteil der Fachwelt entgegen-
stand. Darin erblickt aber der Einzelrichter, wie bereits unter Erw. III hievor er-
wihnt, keinen die Patentfihigkeit der Ubertragungsidee begriindenden Umstand. Die
Beschwerde macht nicht geltend, dass er damir klares materielles Recht verletzt
habe.

V.

Hinsichtlich des neuen Unteranspruchs 1 ist der Einzelrichter zum Ergebnis ge-
kommen, dass die Verwendung des Jod-Isotops 125J als radioaktiver Indikator (Tra-
cer) bei biochemischen Verfahren, insbesondere zur Markierung eines mit der Hepa-
titis vergesellschafteten Antigens oder Antikdrpers durch die Publikation von HoL-
LINGER et al. in The Journal of Immunology, Vol. 107, No. 4, vom Oktober 1971
neuheitsschidlich vorweggenommen sei. Die Beschwerde riigt, dass der Einzelrich-
ter den Begriff der Neuheit verkannt habe. Nur die Vorwegnahme aller Merkmale
in einer einzigen Vorveroffentlichung zerstére nach feststehender Lehre und Recht-
sprechung die Neuheit. Die Publikation von HOLLINGER betreffe aber nicht die An-
wendung zur Bestimmung von Hepatitis B-Antigenen. Rechtsprechung und Lehre
gehen indessen dahin, dass sich die Identitdt nur auf die fiir das Patent wesentlichen
Merkmale beziehen muss (BGE 94 II 323; BLUM/PEDRAZZINI a. a. O. Anm. 7 zu Art. 7
PatG). Der Einzelrichter hat das wesentliche Merkmal des Unteranspruchs 1 in der
Verwendung des Jod-Isotops 125J zur Markierung eines mit der Hepatitis vergesell-
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schafteten Antigens oder Antikorpers gesehen, und dass in diesem Merkmal Identi-
tdt mit der Vorverdffentlichung besteht, bestreitet die Beschwerde mit Recht nicht.
Es fehlt am Nachweis, dass der Einzelrichter den Begriff der Neuheit verkannt
hitte.

VI

Diese Erwigungen fithren zur Abweisung der Beschwerde, womit die Beschwer-
defiihrerin kosten- und entschidigungspflichtig wird. Die Parteien haben den Streit-
wert iibereinstimmend mit Fr. 1 000 000.— bemessen. Der Beschwerdegegner hat die
Rechnung eines von ihm beigezogenen Patentanwalts im Betrage von Fr.11091.-
eingereicht, dazu die Honorarrechnung seines Anwalts iiber Fr. 8153.20. Der Beizug
eines Patentanwalts kann in der vorliegenden nicht einfachen und wirtschaftlich be-
deutungsvollen Patentstreitigkeit nicht als unangemessen bezeichnet werden. An-
derseits wurde durch dessen Arbeit diejenige des Prozessvertreters erheblich er-
leichtert, so dass die Entschiddigung des letzteren auf das Minimum von Fr. 4000.—
(einschliesslich Barauslagen) festzusetzen ist, was zu einer Gesamtentschidigung von
Fr. 15 091.- fiihrt.

Das Gericht beschliesst:

1. Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.

2. ...

3....

4. Die Beschwerdefiihrerin wird verpflichtet, den Beschwerdegegner fiir dieses
Verfahren mit insgesamt Fr. 15 091.— zu entschidigen . ..

PatG Art. 78 Abs. 1

Beruht ein Urteil auf zwei selbstindigen Begriindungen, so verstosst
es nur dann gegen Art. 4 BV, wenn beide Begriindungen willkiirlich
sind.

Die Auffassung des Kassationsgerichtes, wonach Art. 78 Abs. 1 PatG
die Behandlung von kantonalen Rechtsmitteln gegen einen Massnah-
menentscheid des Richters im summarischen Verfahren durch die
Rechtsmittelinstanz nach Einleitung des ordentlichen Verfahrens aus-
schliesse, ist nicht geradezu willkiirlich.

Lorsqu’un jugement repose sur deux motifs indépendants 'un de I'au-
tre, il ne viole l'art. 4 CF que si les deux motifs sont arbitraires.

La maniére de voir du Tribunal de cassation, lequel estime que [art.
78 al. 1 LBI s’oppose & ce que lautorité de recours statue, aprés
Pintroduction de la procédure ordinaire, sur un recours cantonal con-
tre une décision de mesures provisionnelles rendue par le juge en
procédure sommaire, n’est pas vraiment arbitraire.
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Urteil der I. 6ffentlichrechtlichen Abteilung des Schweizerischen Bun-
desgerichts vom 11. April 1979 i. S. Travenol AG und Travenol La-
boratories AG gegen Abbott Laboratories Inc.

Aus den Erwégungen:

2. — Beruht ein Urteil auf zwei selbstindigen Begriindungen, so verstdsst es nur
dann gegen Art.4 BV, wenn beide Begriindungen willkiirlich sind. Erweist sich da-
gegen eine der beiden Begriindungen als willkiirfrei, so ist es auch der Entscheid als
solcher. Um die Verfassungswidrigkeit des Entscheides aufzuzeigen, muss die Be-
schwerdeschrift demzufolge die Willkiirlichkeit beider Begriindungen dartun (BGE
87 1 375).

Das Kassationsgericht hat, wie vorstehend ausgefiihrt worden ist, seinen Nicht-
eintretensentscheid in doppelter Weise begriindet, nimlich zunéchst gestiitzt auf die
Zivilprozessordnung des Kantons Ziirich und sodann gestiitzt auf das Bundesgesetz
iiber die Erfindungspatente. Die beiden Begriindungen sind voneinander unabhan-
gig. Die Beschwerdefiihrerinnen setzen sich einlidsslich mit den Fragen des kanto-
nalen Prozessrechtes auseinander und versuchen darzutun, dass diese vom Kassa-
tionsgericht in unhaltbarer Weise entschieden worden seien.

Anders verhilt es sich dagegen mit der zweiten, auf Bundesrecht gestiitzten Be-
griindung. Zwar wird in der Beschwerdeschrift auch darauf Bezug genommen, doch
fehlt jede Auseinandersetzung mit den konkreten Erwigungen des angefochtenen
Entscheides. Geriigt wird in diesem Zusammenhang nur, das Kassationsgericht habe
zwei andere Gesichtspunkte ausser acht gelassen, jedoch ohne dass dargetan wiirde,
weshalb darin geradezu Willkiir liegen sollte. Man kann sich fragen, ob die Be-
schwerde in diesem Punkt iiberhaupt in einer den Anforderungen von Art. 90 Abs. 1
lit. b OG entsprechenden Weise substantiiert worden sei. Tritt man gleichwohl auf
die Sache ein, so zeigt sich, dass die Beschwerde im ersten der angefiihrten beiden
Punkte klarerweise an der Sache vorbeigeht: Art. 83 BZP bezieht sich gemiss Art. 1
des ndmlichen Gesetzes auf die vom Bundesgericht als einziger Instanz zu beurtei-
lenden Streitsachen und hat demgemiss mit der Abgrenzung der Zustindigkeit zwi-
schen zwei verschiedenen kantonalen Gerichten beim Erlass vorsorglicher Mass-
nahmen nichts zu tun. Im zweiten Punkt machen die Beschwerdefiihrerinnen gel-
tend, das Bundesgericht trete regelmissig auf staatsrechtliche Beschwerden betref-
fend vorsorgliche Massnahmen ein, unabhingig davon, ob in der Zwischenzeit der
Hauptprozess hingig geworden sei oder nicht. Dies trifft an sich zu. Das Bundesge-
richt betrachtet in seiner neueren Rechtsprechung Entscheidungen kantonaler Ge-
richte, mit denen vorsorgliche Massnahmen fiir die Prozessdauer angeordnet worden
sind, entweder als Endentscheide oder als zu einem nicht wiedergutzumachenden
Nachteil fiihrende Zwischenentscheide und tritt demgeméss auf dagegen gerichtete
staatsrechtliche Beschwerden ein, auch auf dem Gebiete des Patentrechtes (BGE
103 II 287 ff.; vgl. ferner BGE 103 II 3, 71 und 122 mit Verweisungen). Indessen
ging es in allen diesen Fillen um die Auslegung von Art. 87 OG und nicht um die-
jenige von Art.78 Abs. 1 PatG oder des dieser Bestimmung entsprechenden, im an-
gefochtenen Urteil zitierten Art.11 Abs.3 UWG. Auch dem neuesten Entscheid
BGE 104 II 121f. ldsst sich nur entnehmen, dass die Kantone fiir das Verfahren
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betreffend vorsorgliche Massnahmen im Immaterialgiiterrecht zwei Instanzen vor-
sehen diirfen, nicht aber, dass die Rechtsmittelinstanz nach Anhingigmachung der
Hauptklage zustindig bleibe. Wenn das Bundesgericht den Entscheiden iiber vor-
sorgliche Massnahmen im allgemeinen und im Immaterialgiiterrecht im besondern
die selbstdndige Anfechtbarkeit durch staatsrechtliche Beschwerde zuerkennt, so ist
damit keineswegs dargetan, dass die Auffassung des Kassationsgerichtes, wonach
Art. 78 Abs.1 PatG die Behandlung von kantonalen Rechtsmitteln gegen einen
Massnahmenentscheid des Richters im summarischen Verfahren durch die Rechts-
mittelinstanz nach FEinleitung des ordentlichen Verfahrens ausschliesse, willkiirlich
sei. Sie hat den Wortlaut des Gesetzes fiir sich, wird, wie angefiihrt, vom Kommen-
tator voN BUREN vertreten (im Kommentar BLUM/PEDRAZZINI und bei TROLLER,
Immaterialgiiterrecht, wird die Frage nicht behandelt) und vermeidet im vornherein
die Unzukd6mmlichkeiten, die sich ergeben wiirden, wenn der Massnahmenentscheid
wegen eines Verfahrensmangels aufgehoben und die Sache an den Richter im sum-
marischen Verfahren zuriickgewiesen werden miisste, wihrend der ordentliche Pro-
zess bereits hingig ist. Es wird nicht verkannt, dass sich auch fiir die abweichende
Auslegung Griinde finden lassen und dass der Entscheid bei freier Kognitionsbe-
fugnis des Bundesgerichtes schwierig wire, doch ist mit den beiden angefiihrten
kritischen Bemerkungen der Beschwerdefiihrerinnen zu den Ausfithrungen des Kas-
sationsgerichtes hinsichtlich der Rechtslage gemiss Patentgesetz jedenfalls nicht
dargetan, dass der angefochtene Entscheid geradezu willkiirlich wire. Fragen konnte
sich noch, ob nicht die Anfechtung des einzelrichterlichen Kostenspruchs beim
Kassationsgericht vorbehalten bleiben miisste, da diesbeziiglich kaum Bundesrecht
gelten kann. Indessen ist dariiber hier nicht zu befinden, da kein entsprechender
Eventualantrag gestellt worden ist.

Bei dieser Sachlage eriibrigt es sich, auf die Riigen einzutreten, welche die An-
wendung des kantonalen Rechtes betreffen. Die Beschwerde erweist sich als un-
begriindet und ist abzuweisen, soweit auf sie eingetreten werden kann.

PatG Art. 87 Abs. 2 1it. b
Patentgesuch betreffend einen Motor mit sehr kleinen Abmessungen
— Unterstellung bejaht, da aus den Zeichnungen und der Beschreibung
klar ersichtlich ist, dass die in den Anspriichen umschriebene Bauart
fiir Uhren entwickelt worden ist.

Demande de brevet concernant un moteur de trés petite dimension

— Assujettissement prononcé, les dessins et la description laissant claire-
ment apparaitre que le modeéle décrit dans les revendications a été
développé en fonction des montres.

PMMBI 17 (1978) I 62, Entscheid der II. Beschwerdekammer vom

1. September 1978 i. S. Bulova Watch gegen die Verfiigung der Prii-
fungsstelle vom 21. Oktober 1977.

86



PatG Art. 112,113,114 und 120, PatV. Art. 116
Einreichung der Ubersetzung beim Amt
— Die vom europdischen Anmelder oder Patentinhaber oder seinem
im europdischen Register eingetragenen Vertreter direkt iibermittelte
Ubersetzung wird vom Amt entgegengenommen und der Offentlichkeit
zuginglich gemacht, wenn sie allen Vorschriften des Gesetzes und der
Verordnung ohne weiteres entspricht.
— Muss die Ubermittlung oder die iibermittelte Ubersetzung in irgend-
einer Beziehung beanstandet werden, so hat der europdische Anmel-
der oder Patentinhaber — wenn er seinen Sitz oder Wohnsitz nicht in
der Schweiz hat — einen hier niedergelassenen Vertreter zu bestellen.
— Erfolgt die Zustellung weder durch den Anmelder oder Patentin-
haber selbst, noch durch seinen im europdischen Register zuletzt ein-
getragenen Vertreter, so hat der Zusteller durch ein vom Anmelder
bzw. Patentinhaber unterzeichnetes Schriftstiick (Auftragsschreiben,
Vollmacht) nachzuweisen, dass er mit der Einreichung der Uberset-
zung beauftragt ist.

Présentation de la traduction au Bureau
— La traduction directement remise au Bureau par le requérant ou le
titulaire du brevet européen, ou par leur mandataire inscrit au registre
européen, est acceptée et mise a la disposition du public si elle satis-
fait a toutes les exigences de la loi et de I'ordonnance.
— Si la remise ou la traduction remise donnent lieu a une notification
quelconque, le requérant ou le titulaire du brevet européen sont tenus
d’instituer un mandataire établi en Suisse, s’ils n’y possédent ni siége
ni domicile.
— Si la traduction n’est remise ni par le requérant ou le titulaire du
brevet européen ni par leur mandataire inscrit en dernier lieu au re-
gistre européen, celui qui la remet doit établir, au moyen d’un docu-
ment signé par le requérant ou par le titulaire du brevet (mandat,
pouvoir), qu’il est mandaté pour ce faire.

PMMBI 17 (1978) I 56 und GRUR Int. 1979, 49, Auskunft des Am-
tes vom 21. August 1978.

PatG Art. 112,113 und 114, PatV. Art. 116
Einreichung der Ubersetzung beim Amt
— Die Einreichung der Ubersetzung unterliegt keiner Gebiihr.
— Die eingereichten Ubersetzungen werden der Offentlichkeit zur Ein-
sichtnahme zugdnglich gemacht.
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Présentation de la traduction au Bureau

— La présentation d’une telle traduction ne donne pas lieu au paie-
ment d’'une taxe.

— Les traductions ainsi présentées sont mises d la disposition du pu-
blic aux fins de consultation.

PMMBI 17 (1978) I 57, Auskunft des Amtes vom 23. August 1978.

PatV. Art. 27

Anwendungsbereich des Art. 27 PatV

— Die Bestimmung ist nicht anwendbar auf ein Patentgesuch, dessen
Erfindung auf einen Mikroorganismus Bezug nimmt, der am Anmelde-
oder Prioritdtsdatum bei einer Sammelstelle bereits frei bezogen wer-
den konnte.

— Ein Hinweis auf eine solche Hinterlegung gehort zum Stand der
Technik und nicht zur Offenbarung der Erfindung; seine nachtrigliche
Aufnahme bedingt daher keine Verschiebung des Anmeldedatums.

Champ d’application de U'art. 27 OBI

— La disposition ne s’applique pas @ une demande de brevet dont
Pinvention fait référence 4 un microorganisme que I’on pouvait obtenir
librement auprés d’une collection de cultures, @ la date de dépét ou de
priorité.

— Un renvoi a une culture déposée d’'un tel microorganisme fait partie
de U'état de la technique et non de I'exposé de Uinvention, il peut donc
étre ajouté a la description aprés le dépot de la demande, sans en-
trainer un report de date.

PMMBI 17 (1978) I 74 und GRUR Int. 1979, 222, Auskunft des
Amtes vom 21. November 1978.

PatV Art. 35
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Frist zur Einreichung der Erfindernennung

— Moglichkeiten, wenn es dem Patentbewerber nicht gelingt, vor Ab-
lauf der Frist eine allen Vorschriften des Art. 34 PatV entsprechende
Erfindernennung einzureichen.

Délai pour produire la mention de I'inventeur
— Possibilités offertes au requérant qui n’a pas été en mesure de pro-



duire a temps une mention de l'inventeur en tout point conforme a
Part. 34 OBI.

PMMBI 17 (1978) I und GRUR Int. 1979, 221, Auskunft des Amtes
vom 20. Oktober 1978.

PatV Art. 77 Abs. 2 (= alt PatV 11, Art. 60)
Ausschluss vom Verfahren in bezug auf nachtrigliche Erweiterungen
des Einspruchs
— Dieser Ausschluss stellt eine Sanktion fiir trélerisches Verhalten des
Einsprechers dar.
— Der Patentbewerber hat keinen Rechtsanspruch auf Ergreifung der
Sanktion.
— Fragwiirdigkeit der Sanktion.

Exclusion de la procédure pour ce qui est de I'extension de I'oppo-
Sition apreés coup

— L’exclusion constitue en ce cas une sanction justifiée par le com-
portement dilatoire de 'opposant.

— Le requérant n’est pas légitimé a demander que la sanction soit
prononcée.

— Opportunité de la sanction.

PMMBI 17 (1978) I 73, Entscheid der II. Beschwerdeabteilung vom
8. November 1977 i. S. Mosset gegen Baumgartner.

PatV Art. 115
Anmeldedatum bei Einreichung der europdischen Patentanmeldung
durch Vermittlung des Eidgendssischen Amtes fiir geistiges Eigentum
— Massgebend ist der Tag, an dem die europdische Anmeldung beim
AGE tatsdchlich eingegangen ist.

Date de dépét lorsque la demande de brevet européen est déposée
par Uintermédiaire du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle

— Est déterminant le jour ou la demande de brevet européen est ef-
fectivement parvenue au BFPI.

PMMBI 17 (1978) 1 58 und GRUR Int. 1979, 49, Auskunft des Amtes
vom 29. August 1978.
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Zur Frage,

ob eine beim Eidgendssischen Amt fiir geistiges Eigentum (AGE) zu Handen des
Europidischen Patentamtes (EPA) eingereichte europidische Patentanmeldung beim
AGE als «eingegangen» (Art. 115 Abs. 2 PatV) gelte, sobald sie «zu dessen Handen
der schweizerischen Post iibergeben» ist (Art.21 Abs.1 VwVG und damit im Ein-
klang Art. 2 PatV),

nimmt das Amt wie folgt Stellung:

1. — Abweichend vom schweizerischen Recht (Art. 2 PatV) gilt eine europiische
Patentanmeldung nicht schon mit der Postaufgabe, sondern erst dann al$§ einge-
reicht, wenn sie bei einer nach Art. 75 EPUe dafiir zustindigen Behorde tatsichlich
eingegangen ist (Regel 24 EPUe: «Tag des Eingangs der Unterlagen» bzw. «Date de
leur réception»). Diskussionen, die seinerzeit in der fiir Organisationsfragen einge-
setzten Arbeitsgruppe des Interimsausschusses der Europdischen Patentorganisation
stattgefunden haben, liessen keinerlei Zweifel dariiber offen, dass unter dem «Tag
des Eingangs der Unterlagen» der Tag zu verstehen ist, an dem die Anmeldeunter-
lagen im Europaischen Patentamt selbst oder — mit gleicher Wirkung — bei einem
dafiir vorgesehenen nationalen Amt tatsichlich eingehen. Insbesondere wurde es
damals abgelehnt, eine Poststelle als eine «andere zustindige Behorde» im Sinne
von Art. 75 Abs.1 Bst. b EPUe anzuerkennen. Art. 115 Abs. 2 PatV, wonach unser
Amt auf den bei ihm eingereichten europidischen Anmeldeunterlagen «den Tag, an
dem sie bei ihm eingegangen sind», zu vermerken hat, trigt dieser Rechtslage Rech-
nung.

Ein Verstoss dieser im europdischen Recht verankerten Regelung gegen Bestim-
mungen des VwVG liegt aber schon darum nicht vor, weil sich der Geltungsbereich
des VwWVG beschrinkt «auf das Verfahren in Verwaltungssachen, die durch Ver-
fiigungen von Bundesverwaltungsbehdrden zu erledigen sind» (Art. 1 Abs. 1 VwVG),
das VwWVG also fiir das europiische Patenterteilungsverfahren — zu dem auch die
Einreichung der europdischen Anmeldung durch Vermittlung des AGE zu zdhlen
ist (Art. 75 Abs. 1 Bst. b und Regel 24 EPUe) — nicht gilt. Dariiber hinaus hat das
EPUe ohnehin Vorrang gegeniiber nationalen Erlassen.

2. — In den Erlduterungen zur neuen PatV (PMMBI 1977 1 66 ff.) ist zu Art. 115
Abs. 2 (auf Seite 74) ausgefiihrt, die Dienstleistung, europédische Patentanmeldungen
entgegenzunehmen und an das EPA weiterzuleiten, auferlege dem AGE nicht die
Verpflichtung, sich zur Entgegennahme europidischer Anmeldungen auch ausserhalb
seiner normalen Offnungszeiten (vgl. PMMBI 1968 I 1) bereitzuhalten, sei es durch
stindige Anwesenheit von Beamten, sei es durch Einrichtung eines besonderen Nacht-
briefkastens.

Andererseits ist zuzugeben, dass fiir die Einreichung einer europiischen Patent-
anmeldung beim AGE (statt direkt beim EPA) gerade — und eigentlich nur — dann
ein dringendes Interesse besteht, wenn die Einreichung beim EPA nicht mehr vor
Ablauf der Prioritdtsfrist oder allenfalls vor Eintritt eines neuheitsschidlichen Er-
eignisses mdoglich ist. Dabei ist das Bediirfnis, eine europdische Anmeldung unter
allen Umstidnden (sogar solchen hoherer Gewalt) vor Ablauf der Prioritdtsfrist ein-
zureichen, darum besonders dringend, weil die Wiedereinsetzung in die Prioritdtsfrist
nach europdischem Recht (Art. 122 Abs. 5 in Verb. mit Art. 87 Abs.1 EPUe) ~ wie
nach dem Recht fast aller Staaten — ausgeschlossen ist. Wiirde darum dem Amt in
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einer ausnahmsweisen Notlage rechtzeitig telephonisch mitgeteilt, dass ihm eine
europiische Anmeldung nach Schluss der Offnungszeiten noch sollte iiberbracht
werden konnen, so wiirde das Amt von Fall zu Fall (ohne Anerkennung einer sol-
chen Pflicht) priifen, ob die Entgegennahme ermdglicht werden kann. Die Chancen,
einen derartigen ad hoc-Notfalldienst organisieren zu konnen, sind selbstverstandlich
um so grosser, je rechtzeitiger mit dem Amt zu diesem Zwecke Verbindung auf-
genommen wird (Tel. 031/61 48 11, 61 48 34 oder 61 48 88).

3. — Diese Auskunft gilt mutatis mutandis fiir internationale Anmeldungen, die
beim AGE als Anmeldeamt (Art. 132 PatG und Art. 120 PatV) eingereicht werden
(Art. 11 und Regel 20 PCT).

OG Art. 108 Abs. 2 und 3
Unvollstindige Beschwerdeschrift
— Fehlt jede Beschwerdebegriindung, so kann keine Nachfrist zur Be-
hebung des Mangels angesetzt werden.

Mémoire de recours incomplet
— Aucun délai ne peut étre octroyé en vue de remédier a I'absence
totale de motifs dans le recours.

PMMBI 18 (1979) I 12, Urteil der 1. Zivilabteilung des Schweizeri-
schen Bundesgerichts vom 24. Oktober 1978 i. S. Topstyle Sonnen-
brillen GmbH gegen das Amt.

Im Verfahren gemiiss Art. 109 OG zieht das Bundesgericht in Erwidgung:

1. — Die Topstyle Sonnenbrillen GmbH in Eschborn (BRD) wollte ihre inter-
national registrierte Wortmarke «MEDLENS» auch in der Schweiz schiitzen lassen.
Mit Verfiigung vom 19. Juni 1978 verweigerte das Eidgendssische Amt fiir geistiges
Eigentum der Marke endgiiltig den Schutz.

Die Markeninhaberin hat diese Verfiigung am 21. August 1978 erhalten. Die
30tigige Frist fiir die Verwaltungsgerichtsbeschwerde war somit vom 22. August an
zu berechnen (Art. 32 Abs. 1 OG) und lief am 20. September ab. Der Vertreter der
Markeninhaberin hat sich nicht an diese Frist gehalten, da er die Beschwerde erst
am 21. September der schweizerischen Post iibergeben hat.

Auf das Rechtsmittel ist daher wegen Verspatung nicht einzutreten.

2. — Die Beschwerdeschrift enthielt iibrigens nur einen Antrag auf Aufhebung der
angefochtenen Verfiigung und Zulassung der Marke sowie das Gesuch, der Mar-
keninhaberin «zur Nachreichung der Beschwerdebegriindung» die Frist um 30 Tage
zu erstrecken. Dieses Gesuch wurde mit Schreiben vom 25. September 1978 insbe-
sondere unter Hinweis auf Art. 106 Abs.1 und 108 Abs.2 OG abgelehnt, weil die
Beschwerde samt Begriindung innert der nicht erstreckbaren Frist von 30 Tagen
einzureichen sei. Der daran anschliessende Satz enthielt einen offensichtlichen Schreib-
fehler, da er richtigerweise hitte lauten sollen: «Fehlt die Begriindung, so kann
keine Nachfrist im Sinne von Art. 108 Abs.3 OG angesetzt werden.» Dies allein
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entsprach der Abweisung des Erstreckungsgesuches im vorangehenden Satz sowie
der angefiihrten Bestimmung, die zumindest eine summarische Begriindung innert
der Frist voraussetzt, damit einem Beschwerdefiihrer iiberhaupt eine Nachfrist ein-
gerdumt werden kann (BGE 101 V 18; Anm. der Redaktion: vgl. auch PMMBI
1969 1 52). Diese Voraussetzung war hier nicht erfiillt. Die nachgeholte Begriindung
der Beschwerdefiithrerin vom 23. Oktober ist daher ebenfalls als verspitet zu be-
trachten.

Prozessentschidigung

Bemessung der Anwaltsentschiidigung

Entschidigung der Kosten fiir die technisch rechtliche Beratung durch
einen Patentanwalt, soweit eine solche notwendig oder zweckdienlich
und angemessen war, hingegen grundsitzlich nicht der Kosten von
Parteigutachten. Beurteilung weiterer Entschidigungsanspriiche fiir Be-
miihungen von Verkehrsanwiilten, Reisekosten, Fachliteratur etc. Sind
auch Zeitversdumnisse einer Partei fiir die eigene Bearbeitung des
Prozesses zu entschidigen? (Anspruch verneint.)

Fixation de 'indemnité a verser & un avocat (cons. 3)

Indemnisation des frais de consultation technique et juridique d’un
agent en brevets, en tant que celle-ci était nécessaire ou judicieuse et
convenable, mais non pas, en principe, des frais d’'un avis de droit a
la partie adverse (cons. 4). Fixation d’autres indemnités pour vaca-
tions d’avocats spécialisés, frais de voyage, bibliographie spéciale, etc.
(cons. 5 et 6). Se justifie-t-il d’indemniser une partie pour le temps
qu’elle a consacré a I'étude d’'un procés? (Réponse négative, cons.7.)

BIZR 77 (1978) 134, Entscheid des Einzelrichters am Handelsgericht
des Kantons Ziirich vom 12. Juni 1977.

Die in einem summarischen Massnahmeverfahren betreffend Patentverletzung
obsiegenden Beklagten verlangten eine Parteientschidigung im Betrage von Franken
50 281.20, worunter ein Anwaltshonorar im Betrage von Fr. 18 000.—, Ersatz der
Kosten des Patentanwaltes und eines weiter beigezogenen Privatgutachters, Ersatz
der Kosten von Verkehrsanwilten und insbesondere auch eine angemessene Hono-
rierung des Zeitaufwandes der leitenden Organe der Beklagten selber fiir behauptete
Bemiihungen im Prozess. Der Einzelrichter setzte eine wesentlich tiefere Prozess-
entschidigung fest. Zu den einzelnen Anspriichen der Beklagten fiihrte er folgendes
aus:

«3. Gemiiss § 68 Abs. 1 ZPO hat in der Regel jede Partei die Gegenpartei im glei-
chen Verhiltnis, wie sie Gerichtskosten zu tragen hat, fiir aussergerichtliche Kosten
und Umtriebe zu entschidigen. Die Entschidigung mit Ausnahme fiir anwaltliche
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Bemiithungen wird nach freiem richterlichem Ermessen festgesetzt (§ 69 ZPO). Die
Anwaltsentschiadigung bemisst sich nach der im vorliegenden Falle grundsitzlich
anwendbaren Verordnung iiber die Anwaltsgebiihren vom 8. Dezember 1969 unter
Beriicksichtigung der Verantwortung des Anwaltes, der Schwierigkeit des Falles
und des notwendigen Zeitaufwandes vorab nach dem Streitwert. Hierfiir mass-
gebend ist bei einem Unterlassungsbegehren, wie es Gegenstand des Verfahrens war,
der Vorteil, der fiir den Kldger aus der Unterlassung resultiert (vgl. Guldener,
Schweiz. Zivilprozessrecht, S.99/100), bzw. das Interesse des Schutzrechtsinhabers
an der Unterbindung des rechtswidrigen Eingriffs durch die Gegenpartei. Néhere
Angaben der Parteien dazu konnen den Akten nicht entnommen werden. Umsatz-
zahlen fiir sich allein sind nicht schliissig. Die von den Beklagten im Zusammenhang
mit der Sicherheitsleistung durch die Kligerin geltend gemachten eigenen Umsatz-
zahlen von jihrlich Fr. 300 000~ bis 500 000.— liessen sich der Streitwertberechnung
iibrigens nur sehr beschriankt zugrunde legen, da es dort um die Abdeckung eines
jeden auch nur mutmasslichen Schadens ging, der den Beklagten aus der vorsorgli-
chen Massnahme entstehen konnte. Im Zusammenhang mit der Abwendung der be-
gehrten Massnahme durch Sicherheitsleistung der Beklagten gingen diese denn auch
von einem geringeren Umsatz der Klagerin von mutmasslich Fr. 300 000.— pro Jahr
aus, obgleich deren Lizenznehmerin im Unterschied zu den Beklagten bereits auf
dem schweizerischen Markte titig war. Das Interesse der Kligerin an dem vorsorgli-
chen Verbot war sodann nicht nur im Hinblick auf die nur noch kurze Restlaufzeit
des Klagepatentes, sondern auch mit Riicksicht auf die naturgeméiss beschrinkte
Dauer des begehrten vorsorglichen Verbotes eingeschriankt. Realistisch eingeschitzt,
diirfte der Streitwert in die Streitwertklasse zwischen Fr. 160 000.— bis Fr. 300 000.—
einzustufen sein.

Die Grundgebiihr ist demgeméss und unter Beriicksichtigung der mit Riicksicht
auf die erlassene vorldufige Verfiigung zweifelsohne grossen Verantwortung des
Prozessanwaltes und der Schwierigkeit des Falles in technischer Hinsicht, soweit
dies nicht durch einen besondern Zuschlag abgegolten wird, zu veranschlagen. Wenn
die Beklagten geltend machen, bei der Prozessentschiddigung sei besonders zu be-
achten, dass die Kligerin die Finwendungen gegen die Giiltigkeit des Klagepatentes,
insbesondere die neuheitsschiddliche US-Patentschrift 2 748 116, bereits aus der Vor-
korrespondenz mit der Beklagten 2 gekannt habe, so unterstellt sie damit im Klar-
text eine mutwillige Prozessfiihrung der Kldgerin, was wohl vor allem bei der Be-
messung der Anwaltsentschadigung zusitzlich beriicksichtigt werden soll. Dass der
Standpunkt der Beklagten mit Bezug auf die behauptete (teilweise) Nichtigkeit des
Klagepatentes durch die Gutachter bestéitigt wurde, bedeutet jedoch nicht, die Kli-
gerin habe wider besseres Wissen geklagt; wiirde so argumentiert, so konnte umge-
kehrt geschlossen werden, die Einwendungen der Beklagten gegen die Verletzung
als solche, die von den Gutachtern ebenfalls nicht geteilt wurden, seien deswegen
trolerhaft gewesen. Zur Sache trigt dies wenig bei. In der einen wie in der andern
Richtung kann den Parteien kein missbriduchliches Prozessieren nachgewiesen wer-
den; im iibrigen stellt das Kurzgutachten auch keine definitive Beurteilung der
Rechtslage dar. Ein hinreichender Grund fiir die Erh6hung der Grundgebiihr unter
diesem Gesichtspunkt liegt somit nicht vor.

Gemiss §5 Abs.2 der Verordnung iiber die Anwaltsgebiihren soll aber die
Grundgebiihr im summarischen Verfahren auf die Hilfte bis einen Fiinftel redu-
ziert werden. Die Beklagten meinen, dies k&nne vorliegend nicht gelten, da mit
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diesem Verfahren praktisch der Hauptprozess vorweggenommen worden sei. Dies
widerspricht dem erkldrten Willen der Kligerin. Entscheidend ist jedoch, dass das
vorliegende Verfahren im Vergleich zu anderen Massnahmeverfahren, abgesehen
vom gesondert abzugeltenden Schwierigkeitsgrad in technischer Hinsicht, keine Aus-
nahme darstellt. Die Beklagten selber verwiesen an anderer Stelle, wo es ihnen
dienlich war, auf die summarische Natur des Verfahrens. Das Behauptungsver-
fahren erschopfte sich fiir sie tatsichlich in der Einspracheschrift gegen das vor-
laufige vorsorgliche Verbot und die inhaltlich zum Teil iibereinstimmende schrift-
liche Gesuchsantwort. Dabei war ihnen auch unter der Herrschaft des Grundsatzes
der Eventualmaxime eine gewisse Straffung der Argumente zumutbar. Im vorliegen-
den Fall besonders hinzu kam lediglich die Einholung eines gerichtlichen Kurzgut-
achtens, was fiir die Beklagten jedoch nur beschrinkt Umtriebe zur Folge hatte und
durch einen Zuschlag abzugelten ist. Die Beklagten miissen sich daher eine Reduk-
tion der Grundgebiihr wenigstens auf die Hilfte gefallen lassen.

Sie machen Zuschldge gemiss § 3 lit. ¢ und d der Verordnung iiber die Anwalts-
gebiihren dafiir geltend, dass der Prozess fiir einen Rechtsanwalt chemisch und
rechtlich kompliziert gewesen sei. Zunichst ist ihnen gemiss § 3 lit. ¢ ein Zuschlag
fiir die zusitzliche Einspracheschrift zuzubilligen. Patentstreitigkeiten rechtfertigen
sodann wegen der Kompliziertheit in technisch rechtlicher Hinsicht einen Zuschlag
nach § 3 lit. d. Diese Prozesse sind freilich nicht mit Bezug auf die rein rechtlichen
Fragen kompliziert, sondern im technisch rechtlichen Tatbestand. In die Bewiltigung
dieser Aufgabe teilen sich aber bekanntlich Rechtsanwalt und Patentanwalt. Nicht
anders verhielt es sich im vorliegenden Fall, ja es darf angenommen werden, dass
die technische Seite in erster Linie durch die Patentanwilte und sachkundigen Per-
sonen der Beklagten 2 bearbeitet worden ist. Wenn nun im Sinne der Praxis des
Handelsgerichtes die Kosten fiir die technisch rechtliche Beratung durch Patentan-
wilte als erstattungsfihig erkldrt werden, so ist zumindest mit Bezug auf den An-
satz des fiir die Anwaltsentschiddigung zu berechnenden Zuschlages wegen Kompli-
ziertheit der Materie eine gewisse Zuriickhaltung am Platze, da andernfalls die unter-
liegende Partei mit Kosten fiir einen Aufwand belastet wiirde, der sich gesamthaft
betrachtet nach objektiven Gesichtspunkten nicht mehr rechtfertigen liesse.

Die iibrige Tdtigkeit des Prozessbevollmichtigten der Beklagten ist pauschal mit
einem missigen Zuschlag abzugelten. Mit der Stellungnahme der Kligerin vom
7. Juli 1977 war das Hauptverfahren ausdriicklich als geschlossen erkldart worden.
Der Eingabe der Beklagten betreffend Formulierung der Gutachterfragen kann
auch bei wohlwollender Betrachtungsweise lediglich im Hinblick auf die von Amtes
wegen vorzunehmende Instruktion eine gewisse Bedeutung beigemessen werden,
indem (nochmals) darauf hingewiesen wurde, dass zweckméissigerweise zunichst die
Frage der Teilnichtigkeit gepriift wiirde; die Gutachterfragen selber konnten und
durften aber entgegen dem Antrag der Beklagten mit Riicksicht auf deren weitere
Behauptungen nicht eingeschrinkt werden. Im weitern brauchten die Beklagten le-
diglich die Bestdtigung ihres Hauptstandpunktes sowohl durch das Kurzgutachten
als auch den mit Riicksicht auf die Stellungnahme der Kldgerin eingeholten ergin-
zenden Bericht entgegenzunehmen. Das Studium des Kurzgutachtens wurde zudem
durch das Patentanwaltsbiiro N. & G. in Rechnung gestellt. Die weitere Téatigkeit
des Prozessbevollmichtigten der Beklagten betrifft schliesslich anerkanntermassen
‘routinemassig prozessuale Angelegenheiten’. Und nur wenige Handlungen fallen
unter den neuen ab 1. Januar 1978 geltenden Tarif.
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In Wiirdigung dieser Umstinde erscheint eine Entschidigung fiir anwaltliche
Bemiihungen im Betrage von Fr. 11 800.- als angemessen (halbe Grundgebiihr von
Fr. 6000.~, Zuschlige gemiss § 3 lit. ¢ und d von je 35% im Betrage von Fr. 4200.—,
sowie fiir die restlichen Bemiihungen vor allem gemiss § 3 lit. b ein Zuschlag von
20%, berechnet mit Riicksicht auf die teilweise Ausiibung dieser Tatigkeit nach dem
1. Januar 1978 auf der Basis einer erhohten halben Grundgebiihr von Fr. 8000.—, im
Betrage von Fr. 1600.-). Zu bemerken ist noch, dass dem Prozessbevollmichtigten
aus der Vertretung von zwei Beklagten keine Mehrauslagen entstanden sind und dies
mit Recht nicht geltend gemacht wird. Im iibrigen erscheinen die Zuschlige auch
gesamthaft als angemessen, beriicksichtigt man, dass samtliche Zuschlige gemiss
§ 3 Absatz 3 dieser Vorschrift in der Regel 100% nicht iibersteigen sollen. Dariiber
hinaus hat die Klagerin den Beklagten allerdings noch die Barauslagen ihres Prozess-
bevollmichtigten im Betrage von Fr. 1034.90 zu ersetzen. Der Betrag ist zwar nicht
belegt, hilt sich jedoch insgesamt in einem Rahmen, in dem erfahrungsgemiss mit
solchen Kosten zu rechnen ist (vgl. § 11 der Verordnung iiber die Anwaltsgebiihren).

4. Nach der Rechtsprechung des Handelsgerichtes hat die in Patentstreitigkeiten
obsiegende Partei iiberdies Anspruch auf Ersatz der Kosten fiir die technisch recht-
liche Beratung durch den Patentanwalt, soweit eine solche nach objektiven Gesichts-
punkten notwendig oder zweckdienlich und angemessen war. Die mit der Verteidi-
gung im vorliegenden Verfahren offensichtlich in erster Linie belastete Herstellerin
und Lieferantin des Erzeugnisses Flussema, die Beklagte 2, hat das Patentanwalts-
biiro N. & G. mit der Wahrung ihrer Interessen beauftragt. Die Kldgerin hat die
Rechnungen dieses Biiros iiber Lire 2 420 325.— und Lire 162 360.— der Hohe nach
nicht bestritten; die Betrdge erscheinen in Anbetracht der umfassenden Beratung der
Beklagten durch Patentanwiltin G. auch nicht als unangemessen.

Zu priifen ist, ob die Kldgerin ausser den Kosten fiir diese Beratung die Kosten
fiir das Privatgutachten von Patentanwalt Dr. A. R. E. im Betrage von Fr.2200.~ zu
tragen habe. Die Beklagten begriinden diesen Anspruch nicht nidher, obgleich solche
Kosten nach Rechtsprechung und Literatur nicht erstattungsfihig sind (vgl. ZR 63
Nr. 100; N.N. Ammann, Die Entschidigungspflicht der Parteien im ziircherischen
Zivilprozess, Diss. Ziirich 1971, S.70). Privatgutachten sind in der Tat Parteivor-
bringen und dienen bestenfalls der Erhirtung eines Parteistandpunktes; sie sind je-
doch kein Beweismittel. Dies gilt ebenfalls im einzelrichterlichen Massnahmever-
fahren beziiglich Patentstreitigkeiten, nachdem sich die Einholung eines gerichtlichen
Kurzgutachtens in diesen Streitigkeiten in der Praxis der ziircherischen Gerichte
durchgesetzt hat. Wiirde die Notwendigkeit oder Zweckmissigkeit des Privatgut-
achtens allein schon mit Riicksicht auf die Komplexitidt der technischen Verhilt-
nisse oder der besondern Beweissituation im summarischen Verfahren (Glaubhaft-
machung) bejaht, so hiitte dies zur Folge, dass die unterliegende Partei ausser den
Kosten der gerichtlichen Begutachtung, im vorliegenden Fall im Betrage von Fr.
13 130.—, noch diejenigen von Parteigutachten tragen miisste, obgleich solchen ein-
seitig von einer Partei in Auftrag gegebenen Gutachten kein massgeblicher Beweis-
wert zukommt.

Denkbar wire ein Kostenerstattungsanspruch am ehesten noch unter dem Ge-
sichtspunkt der Abkldrung des technischen Sachverhaltes zur Begriindung des Nich-
tigkeitseinwandes gegen das Klagepatent durch die Beklagten. Das Privatgutachten
von Patentanwalt Dr. A. R. E. nimmt jedoch zur Frage der Rechtsbestindigkeit des
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Klagepatentes, mithin zu einer technisch rechtlichen Frage Stellung, die von dem
gerichtlich bestellten Gutachter und dem Richter zu beurteilen waren. Der Beizug
eines Privatgutachters fiir eine zur Begriindung des erhobenen Nichtigkeitseinwandes
notwendige Abklarung des Sachverhaltes konnte zudem mit Riicksicht auf die tech-
nische Beratung der Beklagten bereits durch das Patentanwaltsbiiro N. & G. nicht
mehr als angemessen bezeichnet werden. Selbst auf die besonderen Rechtsverhilt-
nisse in der Schweiz kOnnten sich die Beklagten nicht berufen; diesfalls wéare ihnen
zumindest eine Arbeitsteilung zwischen den auslindischen Patentanwilten und dem
inlindischen Patentanwalt zumutbar gewesen; eine solche Aufteilung fand, nach
den vorliegenden Akten zu schliessen, nicht statt. In guten Treuen konnen der Kli-
gerin neben den Kosten der gerichtlichen Begutachtung, den Kosten fiir die Ver-
beistindung der Beklagten durch Patentanwilte, den Anwaltskosten und weiteren
Parteikosten nicht auch noch die Mehrkosten fiir das von ihnen eingeholte Privat-
gutachten aufgebiirdet werden; die Beklagten haben diese von ihnen selber veran-
lassten Kosten vielmehr selber zu tragen.

5. Die Beklagte 1 verlangt mit Eingabe vom 28. April 1978 weiter Ersatz eigener
‘direkter’ Abwehrkosten im Betrag von Fr. 1038.30, sowie nachtriaglich mit Eingabe
vom 1. Juni 1978 Fr. 39.60 fiir Telefonspesen. Der erstgenannte Betrag setzt sich zu-
sammen aus einem Honoraranspruch von Maitre Ch., Lausanne, in der Hohe von
Fr. 500.— ‘pour consultation sur affaires Flussema’. Ein Beleg ausser der Aufstellung
der Beklagten 1 fehlt. Es ist daher zweifelhaft, ob die Verbeistindung durch Maitre
Ch. der prozessualen Abwehr des Massnahmebegehrens (und nicht vielmehr der
Abwehr von Schadensfolgen durch das vorldufige Verbot) diente. Der Angriff der
Kligerin kam fiir die Beklagten auch nicht iiberraschend, und es dringte sich zwi-
schen der Beklagten 2 und der Beklagten 1, die anerkanntermassen eine Griindung
zum Vertrieb des von jener hergestellten Erzeugnisses ‘Flussema’ ist, im vornherein
eine Koordination der Verteidigungsmassnahmen auf. Trotz dieser Bedenken lisst
sich im Zusammenhang mit der Verfiigung des Einzelrichters vom 11. Mirz 1977 die
Notwendigkeit einer anwaltlichen Beratung zur Besprechung der ersten Massnahmen
und Verhaltensmassregeln nicht schlechterdings ausschliessen, und es kOnnte eine
solche Besprechung nicht als zwecklos bezeichnet werden. Mit Riicksicht darauf und
den verhdltnismissig geringfiigigen Betrag kann und darf der Klidgerin zugemutet
werden, diese Kosten zu ersetzen.

Dies gilt auch fiir die Reisekosten des Verwaltungsratsprisidenten der Beklagten
1, T., nach Ziirich zur Besprechung mit dem Prozessbevollmichtigten der Beklagten
im Betrage von Fr. 141.50 und nach Mailand zur Besprechung mit der Direktion der
Beklagten 2 und der Patentanwiltin G. im Betrage von Fr. 336.80. Diese Reisen und
die Hohe der Spesen konnen ernsthaft nicht in Abrede gestellt werden.

Mit einiger Sicherheit darf sodann angenommen werden, dass die Beklagte 1 im
Zusammenhang mit der vorliegenden Sache Telefongespriche zu fithren hatte. Die
Kldgerin hat solche Auslagen grundsitzlich zu tragen, so dass ihr der hierfiir nach-
triglich mit Eingabe vom 1. Juni 1978 geltend gemachte Betrag von Fr. 39.60 ohne
Riicksicht auf die allenfalls verspitete Eingabe dieser Forderung und ohne klein-
liche Uberpriifung der einzelnen Betrige iiberbunden werden darf.

Der im vorgenannten Betrag von Fr. 1038.30 schliesslich noch enthaltene Teil-
betrag von Fr. 60.— fiir eine Besprechung mit dem Wiederverkdufer F. U.-E., Genf,
betrifft hingegen Kosten, die eindeutig direkt auf das vorldufig vorsorgliche Verbot
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als solches zuriickzufiihren sind. Dieser Betrag muss daher klarerweise unter dem
Titel Schadenersatz wegen ungerechtfertigter vorsorglicher Massnahme geltend ge-
macht werden.

6. Die Beklagte 2 begriindet die weiter vorgelegte Rechnung des Studio legale
Fr. e R. iiber Lire 1 010 000.— damit, der Beizug eines italienischen Rechtsanwaltes
sei notwendig gewesen, ‘um die Frage der generellen Haltung gegeniiber dem An-
griff der Klidgerin zu iiberpriifen’. Die Rechnung enthilt aber die runde Position
Lire 1000000~ u.a. auch fiir ‘Studio dei brevetti’ usw. Die Begriindung der Be-
klagten iiberzeugt auch deshalb nicht, weil es vorliegenden Falles um die Verteidi-
gung gegeniiber einem von der Kligerin in Anspruch genommenen schweizerischen
Schutzrecht ging und damit der hiesige Prozessbevollmichtigte beauftragt war. So-
weit ersichtlich, wurde der Tatsachenstoff durch das Patentanwaltsbiiro N. & G.
beschafft und durch die Patentanwiltin G. und Dr.N. von der Beklagten 2 nach
Ziirich iibermittelt. Die Notwendigkeit einer zusitzlichen einheitlichen Gesamtpla-
nung und Organisation der Verteidigung der Beklagten ist bei dieser Sachlage nicht
ersichtlich. Der Beklagten 2 kann bestenfalls zugebilligt werden, dass sie sich zu-
nichst an einen Vertrauensanwalt an Ort und Stelle zwecks Kldrung des Prozess-
auftrages und Unterrichtung des Prozessanwaltes wandte. Die Kosten fiir weitere
Bemiihungen, insbesondere das Studium der gleichen Patentschriften durch den aus-
lindischen Rechtsanwalt, konnen dagegen nach den fiir die Kosteniiberwidlzung
massgeblichen objektiven Gesichtspunkten nicht mehr als angemessen bezeichnet
werden. In freier Wiirdigung dieser Umstdnde und da die vorgelegte Rechnung kei-
ne detaillierten Positionen enthailt, ist die Kldgerin zu verpflichten, den Beklagten die
Hilfte dieser Kosten im Betrage von Lire 505 000.— zu ersetzen.

Ferner hat die Klidgerin den Beklagten die Fahrtkosten der Patentanwiltin G.
und von Dr. N. von der Beklagten 2 von Mailand nach Ziirich zur Besprechung mit
dem hiesigen Prozessbevollmichtigten im Betrag von Fr. 480.— zu erstatten. Soweit
ersichtlich, ist dieser Betrag nicht in der Rechnung der Patentanwilte N. & G. ent-
halten.

Eine Entschiadigungspflicht der Kldgerin fiir Literaturnachforschung iiber Chemie
und Pharmakologie des Benzyklan in der Hohe von Fr. 300.~ ist hingegen wiederum
zu verneinen. Ein Beleg wurde nicht vorgelegt. Damit ist nicht iiberpriifbar, ob die
Beklagte 2, die selber Forschung auf diesem Gebiet betreibt, diese Literatur zur
Verwendung im vorliegenden Verfahren angeschafft hat und ob dies notwendig und
angemessen und die allenfalls angeschaffte Literatur nicht anderweitig verwendbar
war. Gegeniiber diesem Entschidigungsanspruch ist um so mehr Zuriickhaltung am
Platze, als bereits die Rechnung des Patentanwaltsbiiros N. & G. Recherchekosten
enthilt.

7. Erstmals mit Eingabe vom 28. April 1978 erhoben die Beklagten Anspruch auf
Entschiadigung des Zeitaufwandes im Umfang von insgesamt 61 Arbeitstagen fiir die
Instruktion des Prozessbevollmichtigten durch den technischen Direktor der Be-
klagten 2 im Betrag von Fr. 7400.~ (richtig: Fr.4700.-), den wissenschaftlichen Di-
rektor im Betrag von Fr. 4500.— und den Generaldirektor im Betrag von Fr. 6500.—.
Mit der unter Ziffer 2 erwdahnten Eingabe vom 1. Juni 1978 reichte der Prozessbe-
vollmichtigte der Beklagten entsprechende Erklirungen dieser Direktoren ein. Fer-
ner machte er namens der Beklagten 1 einen Zeitaufwand des Verwaltungsratspra-
sidenten T. im Betrag von Fr. 2185.— geltend.
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Damit verlangen die Beklagten offensichtlich nicht oder nur zu einem geringen
Teil eine Entschidigung fiir Zeitversiumnisse zur Prozessinstruktion, sondern, wenn
nicht iiberhaupt fiir anderweitige Bemiihungen, fiir die eigene Bearbeitung des Pro-
zessstoffes. Zeitversiumnisse einer Partei hierfiir sind nach Praxis und Lehre, soweit
diese sich zu dieser Frage dussert, grundsitzlich nicht entschadigungspflichtig (vgl.
Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 3. Auflage, Anm. 6 zu § 51 dPatG,
S. 1781, und Anm. 12 zu § 40 dPatG, S. 1333). Gleichgiiltig, ob sich die genannten
Organe mehr oder weniger intensiv mit der vorliegenden Prozessache befassten,
kénnen die Beklagten hierfiir als selbstindige Unternehmer auch keinen Verdienst-
ausfall geltend machen. Die Wahrnehmung der Unternehmensinteressen wie hier
gehort zum Aufgabenbereich von Gesellschaftsorganen, und deren Besoldung und
Entschédigung ist ein fester Bestandteil der Generalunkosten des Unternehmens. Die
Beklagten behaupten und belegen denn auch nicht, dass ihnen infolge der behaupte-
ten Zeitversdumnisse irgendwelche zusitzliche Kosten entstanden wéren, sondern
versuchen vielmehr, fixe Unternehmenskosten auf die unterliegende Kligerin ab-
zuwilzen.

Im iibrigen konnte der geltend gemachte Zeitaufwand im Umfang von rund ei-
nem Vierteljahr Arbeitszeit fiir die Prozessinstruktion weder als notwendig noch als
angemessen bezeichnet werden. Ebensowenig liesse sich die Anwendung von An-
sitzen im Umfang des Verdienstes eines geschiftsfilhrenden Verwaltungsratsprisi-
denten oder von Generaldirektoren und Direktoren rechtfertigen, sondern hochsten-
falls eine billige Entschidigung fiir eine notwendige Teilnahme an der Instruktion
des Prozessanwaltes, die {ibrigens durch Patentanwiltin G. und Dr.N. von der Be-
klagten 2 erfolgte, analog der Zeugenentschidigung (gemiss § 3 der Verordnung
betreffend die Entschidigung von Zeugen vom 27. Oktober 1972: Fr. 10.— pro Stunde)
rechtfertigen. Mit ihren anders gelagerten Anspriichen unterliegen die Beklagten
jedoch einer Hypertrophie an Aufwand und Kosten, die klar nicht im Sinne des
Gesetzes liegt.»

II. Muster- und Modellrecht

MMG Art. 5 Abs. I, Art. 12 und Art. 24 Ziff. 1; Prozessentschidigung
Weicht die Formgebung des hergestellten Gegenstandes, fiir welche die
hinterlegte Modellzeichnung Vorbild sein soll, davon ab, so kann die
abweichende Formgebung, weil nicht hinterlegt, des Modellschutzes
nicht teilhaftig sein.

Voraussetzungen der Schutzfahigkeit eines hinterlegten Modells.
Kriterien fiir die Beurteilung der Nachahmung eines hinterlegten
Modells.

Prozessentschddigung.
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Lorsque I'objet fabriqué différe du modéle déposé, qui doit servir de
type, la forme de l'objet fabriqué ne jouit pas de la protection de la
LDM car elle n’est pas déposée.

Conditions a remplir pour qu’un modéle déposé soit susceptible d’étre
protégé.

Critéres pour porter une appréciation sur Uimitation d’'un modéle
déposé.

Indemnité pour frais de procés.

Urteil des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 26. Juli 1978 i. S.
Jordan AS gegen Trisa Biirstenfabrik AG Triengen, mitgeteilt von RA
Prof. Dr. Alois Troller.

Aus den Erwdgungen:

2. — Das Klagebegehren geht dahin, dass der Beklagten zu verbieten sei, Zahn-
biirsten gemiss den in der Klage wiedergegebenen Abbildungen zu verkaufen, feil-
zuhalten oder in den Verkehr zu bringen. Es ist unbestritten, dass diese Abbildungen
den von der Beklagten in Verkehr gebrachten Modellen Trisa fresh und Dentonyl
Dubble entsprechen. Die Kldgerin begriindet ihren Anspruch damit, dass die von
der Beklagten in Verkehr gebrachten Modelle Trisa fresh und Dentonyl Nachah-
mungen der von der Kligerin hinterlegten Modelle seien. Bei einer Vergleichung
ergiben sich sofort deutliche Ubereinstimmungen, wogegen die Verschiedenheiten
vollig in den Hintergrund triten. Nach Art.24 MMG kann u. a. zivilrechtlich zur
Verantwortung gezogen werden: 1. wer ein hinterlegtes Muster oder Modell wider-
rechtlich nachmacht oder derart nachahmt, dass eine Verschiedenheit nur bei sorg-
faltiger Vergleichung wahrgenommen werden kann; blosse Farbenidnderung gilt
dabei nicht als Verschiedenheit; 2. wer einen widerrechtlich nachgemachten oder
nachgeahmten Gegenstand verkauft, feilh#lt, in Verkehr bringt oder in das Inland
einfiihrt.

3. — Vorerst ist zu beachten, dass fiir die Beurteilung der vorliegenden Streitsache
nur die von der Kligerin hinterlegten Modellzeichnungen massgebend sind. Nur
diese Zeichnungen konnen, sofern die ihnen nach Art. 6 MMG zukommende Ver-
mutung der Neuheit nicht widerlegt wird, den gesetzlichen Modellschutz beanspru-
chen. Das folgt aus Art. 5 MMG, wonach ein Muster oder Modell nur geschiitzt ist,
sofern es gemiss den Vorschriften dieses Gesetzes hinterlegt ist. Die Muster oder
Modelle miissen entweder in der Form der gewerblichen Erzeugnisse, fiir welche sie
bestimmt sind, oder in derjenigen einer andern geniigenden Darstellungsweise (z. B.
Zeichnung oder Fotografie) hinterlegt werden. Weicht die Formgebung des her-
gestellten Gegenstandes, fiir welche die Zeichnung Vorbild sein soll, davon ab, so
kann die abweichende Formgebung, weil nicht hinterlegt, des Modellschutzes nicht
teilhaftig sein.

4. — Die Beklagte bestreitet nicht, dass die von der Klédgerin hinterlegten Modelle
Nr. 106 651 und Nr. 106 924 im Sinne von Art. 12 Ziff. 1 MMG neu, d.h. bei der
Hinterlegung weder dem Publikum bekannt noch den beteiligten Kreisen bekannt
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gewesen sind. Es handelt sich hierbei um die sog. formelle Neuheit (BGE 84 II
656 E. 2 b).

5. — Dagegen bestreitet die Beklagte die Schutzfihigkeit der klagerischen Modelle
unter dem Gesichtspunkt von Art. 12 Ziff. 4 MMG, wonach die Hinterlegung eines
Modells ungiiltig ist, wenn der hinterlegte Gegenstand seiner Natur nach kein Mu-
ster oder Modell im Sinne dieses Gesetzes ist. Sie macht geltend, diesen Modellen
fehle das Erfordernis einer gewissen, auf den Schonheitssinn gerichteten Originalitét
und damit das Erfordernis eines Mindestmasses an schiopferischer Idee, das heisst
die sogenannte materielle Neuheit (BGE 84 II 656 E. 2 c).

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts braucht ein Muster oder Modell,
um schutzfihig zu sein, zwar nicht das Ergebnis einer eigentlichen schopferischen
Tatigkeit darzustellen, es muss aber immerhin eine gewisse, auf den Schonheitssinn
ausgerichtete Originalitit aufweisen und damit ein Mindestmass an schopferischer
Idee erkennen lassen, die ihm einen individuellen Charakter, ein kennzeichnendes
Geprige verleiht, so dass die Formgebung nicht im Nichstliegenden haften bleibt
(BGE 84 II 695, 95 11 472, 99 Ib 346 E. 2).

Die Beklagte macht geltend, dass die von der Kldgerin bei den streitigen Model-
len verwendeten Teilelemente vorbekannt gewesen seien und dass nichts Originelles
geschaffen worden sei. Es ist daher zu priifen, ob es sich bei den beiden Modellen so
verhalt.

a) Modell Nr.106 651

Charakteristische Merkmale dieses Modells sind nach den eigenen Angaben der
Kligerin, dass der Griff, von der Oberseite her betrachtet, von seinem Ende gegen
den Hals hin diinner wird und dass der Stiel, von der Seite her gesehen, weil Griff
und Hals geschwungene Konturen haben, eine unterschiedliche Dicke aufweist, so
dass der Querschnitt beim Ubergang vom Griff zum Hals nicht mehr ein langge-
zogenes, sondern ein hochgestelltes Rechteck bildet (Replik S.4f.). Ferner ist ein
auffallendes Merkmal darin zu erblicken, dass in der Seitenansicht der Hals gegen-
iiber dem Biirstenkopf und der Griff gegeniiber dem Hals um rund 25° abgeknickt
sind, so dass die Vorderseite des Griffs sozusagen in einer Linie mit der Vorderseite
des Biirstenkopfes liegt.

Alle diese Stilelemente waren aber zur Zeit der Eintragung bereits bekannt. Das
gleichméssige Diinnerwerden des Stiels vom Griffende bis zum Biirstenkopf fand
sich schon im Modell Désirée und im Modell der Fa. Magasins & 'lnnovation. Der
Querschnitt in der Form eines hochgestellten Rechtecks beim Ubergang vom Hals
zum Griff war bereits in der Zahnbiirste Jordan T 2 bekannt. Eine Abknickung
zwischen Biirstenkopf und Hals sowie zwischen Hals und Griff ldsst sich in den
Modellen Tek, Jordan T 2, Désirée, Trisa perl, Thynex Medium sowie an der Zahn-
biirste P mit Stern feststellen.

Es ldsst sich nun nicht sagen, die Kligerin habe mit dem Modell Nr. 106 651 aus
den bereits bekannten Stilelementen etwas geschaffen, das im Sinne der zitierten
Rechtsprechung des Bundesgerichtes in #sthetischer Hinsicht einen individuellen
Charakter auswiese und eine schopferische Idee erkennen liesse. Das f#llt nament-
lich auch bei einem Vergleich des Modells Nr. 106 651 (Zeichnung) mit dem Modell
Désirée auf. Der Gesamteindruck ist derselbe. Der Umstand, dass der Querschnitt
beim kldgerischen Modell viereckig statt wie beim Modell Désirée sechseckig ge-
staltet ist, vermag jenem noch keine Form zu verschaffen, die als originell bezeich-
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net werden kénnte. Dem Modell Nr. 106 651 fehlt somit die materielle Neuheit. Es
kann den Modellschutz nicht beanspruchen. Diesbeziiglich ist die Klage abzuweisen.

b) Modell Nr. 106 924

Auch diesem Modell gegeniiber erhebt die Beklagte die Einrede der Nichtigkeit.

Von der Seite gesehen ist die Formgebung dieses Modells praktisch die gleiche
wie diejenige des Modells Nr. 106 651. Es gilt daher das vorhin unter lit. a Gesagte.

In der Vorderansicht unterscheidet sich das Modell Nr. 106 924 vom Modell
Nr. 106 651 augenfillig dadurch, dass der Biirstenkopf trapezférmig gestaltet ist.
Daneben ist festzustellen, dass der Griff nach unten nicht gleichmissig breiter wird,
sondern sich im untern Drittel in leichter Abrundung etwas verjiingt, und dass der
Querschnitt am Griffende deutlicher als beim Modell Nr. 106 651 dem Segment
eines Kreisringes entspricht. Das Kreislein unmittelbar unterhalb der Knickung Hals/
Griff, das die Stelle andeutet, wo das Markenzeichen J angebracht wird, ist modell-
rechtlich nicht beachtlich. Dieses Zeichen findet sich auch auf den nach Modell
Nr. 106 651 hergestellten Biirsten.

Die beiden Formelemente, die das Modell Nr. 106 924 vom Modell Nr. 106 651
deutlich unterscheiden, waren vorbekannt. Die trapezférmige Gestaltung des Biirsten-
kopfes war schon dem Modell T2 eigen, und das rundliche Schmilerwerden des
Griffs nach unten findet sich bereits im Modell Owens. Indessen erhilt das Modell
durch die beiden Stilelemente in der Vorderansicht eine ausgesprochen elegante
Pfeilform, die sich bei keiner der bei den Akten liegenden Biirsten, auch nicht beim
Modell T2, vorfindet und als originell bezeichnet werden darf. Dem Modell Nr.
106 924 kann daher die sog. materielle Neuheit nicht abgesprochen werden. Die von
der Beklagten erhobene Einrede der Nichtigkeit ist in bezug auf dieses Modell
nicht berechtigt.

6. — Die Kldgerin begriindet ihre Klage damit, dass die von der Beklagten in
Verkehr gebrachten Modelle Trisa fresh und Dentonyl Dubble Nachahmungen der
kldgerischen Modelle Nr. 106 651 und Nr. 106 924 seien, was von der Beklagten
bestritten wird.

Es muss demzufolge gepriift werden, ob diese Behauptung der Kldgerin richtig
ist. Was das Modell Nr. 106 651 betrifft, braucht das nur in eventuellem Sinn zu ge-
schehen, namlich fiir den Fall, dass auch bei diesem Modell entgegen den Ausfiih-
rungen unter Ziff. 5 lit. a die materielle Neuheit zu bejahen wire und ihm daher
der Modellschutz zukdme.

a) Eine widerrechtliche Nachbildung eines Musters oder Modelles kommt in Ge-
stalt der Nachmachung oder in Gestalt der Nachahmung vor. Art.24 Ziff. 1 MMG
bezeichnet eine Nachahmung (nur um eine solche geht es im vorliegenden Prozess)
als widerrechtlich, wenn sie derart ist, «dass eine Verschiedenheit nur bei sorgfaltiger
Vergleichung wahrgenommen werden kann». Nach diesem Gesetzeswortlaut miissen
beim Entscheid dariiber, ob eine widerrechtliche Nachahmung vorliege, die in Frage
stehenden Modelle miteinander verglichen, d. h. nebeneinandergehalten und gleich-
zeitig betrachtet werden; es kommt — anders als im Markenrecht — nicht auf das
blosse Erinnerungsbild an. Der Begriff der Nachahmung ist somit enger gezogen als
im Marken- wie auch im Wettbewerbsrecht (BGE 83 II 480).

Nachahmung im Sinne des Gesetzes wird nicht durch jede Verschiedenheit aus-
geschlossen, die man ohne sorgfiltige Vergleichung wahrnehmen kann. Es kommt
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in jedem Fall der Vergleichung zweier Erzeugnisse darauf an, wie gross die Uber-
einstimmungen sind; gehen diese sehr weit, so beherrscht das Gemeinsame den Ein-
druck, und Verschiedenheiten treten zuriick, moglicherweise so stark, dass der vom
Gesetz vorausgesetzte Betrachter sie im Rahmen des Ganzen, also im Rahmen des
Gesamteindruckes, nicht mehr beachtet. Massgebend sind somit nicht so sehr irgend-
welche Verschiedenheiten, als vielmehr der Gesamteindruck (BGE 83 II 482).

Bei der Beurteilung von Nachahmungsfragen ist von den Ubereinstimmungen
und nicht von den Anderungen auszugehen. Unbedeutende Zufiigungen, Weglas-
sungen oder Verdnderungen sind nicht entscheidend. Als unbedeutend gelten ins-
besondere solche Abweichungen, welche nur bei Anwendung besonderer Aufmerk-
samkeit wahrgenommen werden konnen. Dass zwischen Vorbild und Nachahmung
eine Verwechslungsgefahr bestehe, ist nicht erforderlich (BGE 83 IT 438).

b) Bei einem Vergleich des Modells Nr.106 651 mit den Modellen der Beklag-
ten (Trisa fresh und Dentonyl) ergibt sich folgendes:

aa) Es sind in verschiedener Hinsicht Ubereinstimmungen festzustellen: Die Lén-
genverhiltnisse zwischen Biirstenkopf, Hals und Griff sind dieselben. Bei beiden
Vergleichsobjekten ist der Hals gegeniiber dem Biirstenkopf abgewinkelt, ebenso
der Griff gegeniiber dem Hals, und zwar je ungefihr um 25°. Und bei beiden ver-
breitert sich der Stiel (Hals und Griff) vom Biirstenkopf an nach unten gleichméssig.
Letzteres ist freilich beim Modell Nr. 106 651 im Gegensatz zum fabrizierten Modell
nur schwer erkennbar.

bb) Es sind aber auch eine Reihe von Unterschieden zu erkennen:

— Bei der Trisa-Biirste ist der Querschnitt von Hals und Griff auf der ganzen
Linge streng viereckig, wogegen beim Modell Nr. 106 651, was allerdings anhand
der Zeichnung nicht leicht erkennbar ist, der Halsquerschnitt eher rund ist (viereckig
mit starker Abrundung der Ecken) und der Griffquerschnitt nach unten trapezférmig
wird oder sich gar dem Segment eines Kreisringes nédhert. Letzteres ist bloss im
Grundriss erkennbar.

— Beim Modell Nr. 106 651 in der Seitenansicht verlduft der Hals in einer leicht
konkaven Kurve nach vorn, wogegen der Griff vorderseits gerade ist. Beim Trisa-
Modell dagegen haben die Vorderseiten von Hals und Griff die Form von Kreis-
bogen mit ungleichem Radius, die beim Ubergang vom Hals zum Griff zusammen-
treffen und dadurch dort eine deutliche Ausbuchtung bewirken. Die Riickenlinie
verlduft zur Hauptsache parallel zur Vorderseite, beim Ubergang vom Hals zum
Griff bogenférmig. Durch diese Linienfithrung kommt beim Trisa-Modell insgesamt
eine Form zustande, die der weiblichen Kérperform #dhnelt und ausgesprochen ele-
gant wirkt, Diese dsthetisch ansprechende Form geht dem Modell Nr. 106 651 offen-
kundig ab. Sie bewirkt mitsamt dem anders gestalteten Querschnitt des Stiels eine
Verschiedenheit der beiden Modelle, die augenfillig ist. Von einer Nachahmung des
Modells Nr. 106 651 durch das Trisa-Modell im Sinne von Art. 24 Ziff.1 MMG
kann bei dieser Sachlage nicht die Rede sein. Diesbeziiglich ist die Klage abzuwei-
sen.

¢) Auch eine Nachahmung des Modells Nr.106 924 durch die Trisa-Modelle
liegt nicht vor. Hier ist der Unterschied noch grosser. Soweit das Modell Nr. 106 924
in der Seitenansicht die Formelemente des Modells Nr. 106 651 enthilt, kann auf
die Ergebnisse der Vergleichung des Trisa-Modells mit dem Modell Nr. 106 651
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verwiesen werden (vorn lit. b). Dariiber hinaus ist zu beriicksichtigen, dass beim
Modell Nr. 106 924 in der Vorderansicht der Biirstenkopf trapezfGrmig gestaltet ist
und der Griff im untern Drittel schméler wird. Die damit erreichte Pfeilform (vgl.
Ausfithrungen unter Ziff. 4 lit. b) ist dem Trisa-Modell véllig fremd. Auch in bezug
auf das Modell Nr. 106 924 ist die Klage daher abzuweisen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Klage ein Erfolg nicht beschieden
sein kann.

7. — Bei diesem Ausgang des Prozesses sind sdmtliche Kosten der Klédgerin zu
iiberbinden (§ 301 Abs. 2 ZPO).

Bei deren Festsetzung ist zu beachten, dass der Streitwert bedeutend ist. In der
Klage wird er als unbestimmt, Fr. 50 000.— iibersteigend, angegeben. Laut Rechtsant-
wort {ibersteigt er Fr. 50 000.—. Es unterliegt keinem Zweifel, dass das wirtschaftliche
Interesse der Parteien weit hoher ist.

Erkannt

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klédgerin hat simtliche Prozesskosten zu tragen. Die Gerichtskosten be-
tragen Fr. 25 200.—, inbegriffen eine Gerichtsgebiihr von Fr. 25 000.—.

Die Kldgerin hat der Beklagten eine Anwaltskostenvergiitung von Fr. 30 078.20
(Fr. 30 000.— Gebiihr und Fr. 78.20 Auslagen) zu bezahlen. ..

MMG Art. 12 und 24 Ziff. 1; UWG Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. d

Die Originalitit eines Modells kann nicht nur in seiner ridumlichen Ge-
staltung, sondern auch im graphischen Schmuck bestehen, mit dem
seine Oberflichen versehen sind.

Bestitigung der Rechtsprechung, dass auf das Merkmal einer gewis-
sen Originalitdt im Muster- und Modellschutz nicht vollig verzichtet
werden kann. Geniigende Originalitit in casu bejaht fiir Stiefelmodelle.
Gemdss Art. 24 Ziff. 1 MMG ist die Nachahmung eines hinterlegten
Modells widerrechtlich, wenn eine Verschiedenheit nur bei sorgfiltiger
Vergleichung wahrgenommen werden kann; blosse Farbdnderungen
sind dabei ausser acht zu lassen. Dabei kommt es auf den Gesamtein-
druck an, den die miteinander zu vergleichenden Modelle insbesondere
beim letzten Abnehmer hinterlassen. Verletzung in casu verneint, trotz
nachgewiesenen Irrtiimern von Verkdufern betr. Retourware, weil die-
se auf einem Erinnerungsbild, nicht auf einer zuverldssigen Verglei-
chung nebeneinander stehender Modelle beruhten. Engerer Begriff der
Nachahmung im Modellrecht als im Marken- und Wettbewerbsrecht.
Grundsatz, dass nicht auf dem Umweg iiber das UWG als widerrecht-
lich bezeichnet werden darf, was nach den Spezialgesetzen des gewerb-
lichen Rechtsschutzes erlaubt ist. Deshalb kann der Beurteilung der
Verwechslungsgefahr vorliegendenfalls nicht der weitere Begriff der
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Nachahmung im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG zugrunde gelegt
werden, denn damit wiirde der Richter sich iiber die vom Gesetz ge-
wollte Beschrankung des Muster- und Modellschutzes hinwegsetzen.
Keine Durchsetzung der besonderen Stiefel-Ausstattung im Verkehr,
denn Kdufer billiger Massenartikel (wie Stiefel aus Plastikmaterial)
kiimmern sich erfahrungsgemdss um deren Herkunft iiberhaupt nicht.
Unlauterer Wettbewerb gemiss Art.1 Abs.1 UWG wegen systema-
tischer Nachahmung? Die systematische Hdufung raffinierter Nach-
ahmungen «bis an die Grenze des Unzuldssigen» ist mit Treu und
Glauben nicht zu vereinbaren. Davon kann allerdings nicht die Rede
sein, wenn es sich nur um drei Modelle handelt, bei denen von einer
deutlichen «Anndherung», einem «Ablauschen», gesprochen werden
kann, und beide Parteien zahlreiche andere Typen hergestellt und ver-
trieben haben, fiir die der Vorwurf nicht zutrifft.

L’originalité d’un modéle peut consister non seulement dans ’arrange-
ment de ses dimensions, mais aussi dans la décoration graphique de
ses surfaces.

Confirmation de la jurisprudence d’apres laquelle on ne peut pas re-
noncer entiérement a la caractéristique d’une certaine originalité en
matiére de protection des dessins et modéles. Originalité suffisante
admise, en l'espéce, quant a des modéles de bottes.

D’apres lart. 24 ch.1 LDM, limitation d’un modeéle déposé est illi-
cite lorsqu’une différence ne peut étre distinguée qu’aprés un examen
attentif; a ce sujet, de simples modifications de couleurs sont négligea-
bles. Ce qui compte est Uimpression générale que produisent, en par-
ticulier sur le dernier acheteur, les modéles a comparer. Infraction
niée, en Iespéce, malgré des erreurs prouvées par des vendeurs au
sujet de marchandise renvoyée, parce que celles-ci reposaient sur Ii-
mage d’un souvenir et non pas sur la comparaison de modéles placés
l'un a cbté de Uautre. La notion de 'imitation est plus restreinte en
matiére de législation sur les modéles qu’en matiére de législation
sur les marques de fabrique et sur la concurrence déloyale.

Principe d’aprés lequel il est inadmissible de qualifier d’illicite, par
le biais de la loi sur la concurrence déloyale, ce qui est permis d’aprés
les lois spéciales régissant la propriété industrielle. C’est pourquoi on
ne peut pas, en l’espéce, se fonder sur la notion large de 'imitation,
au sens de Uart. 1 al. 2 litt. d LCD, pour déterminer le risque de con-
fusion.
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Du reste, le juge qui le ferait franchirait la limitation, voulue par la
loi, de la protection des dessins et modéles.

La décoration spéciale des bottes ne s’est pas imposée dans le trafic
commercial, car l'expérience prouve que les acheteurs d’articles de
masse a bon marché (tels que les bottes en matiére plastique) ne se
soucient pas de leur provenance.

Une imitation systématique constitue-t-elle de la concurrence déloyale
au sens de Part. 1 al. 1 LCD? La multiplication systématique d’imita-
tions raffinées «jusqu’a la limite de I'inadmissible» est incompatible
avec la bonne foi. Il ne peut toutefois pas en éire question quand il
sagit seulement de trois modéles dont on peut dire qu’ils présentent
nettement un «<rapprochements», une «surprise», et que les deux parties
ont fabriqué et vendu d’autres types au sujet desquels le reproche est
dénué de pertinence.

Praxis 68 (1979) 254, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen
Bundesgerichts vom 31. Oktober 1978 i. S. Bata Schuh AG gegen Mi-
nerva Schuhfabrik AG.

Die Bata Schuh AG, Mo&hlin, hinterlegte beim internat. Amt fiir gewerbliches
Eigentum mehrere Modelle fiir Stiefel aus Plastikmaterial, unter anderem die Mo-
delle «Panda», «Luchs» und «Sheriff». Sie erhob gegen die Minerva Schuhfabrik AG,
Pruntrut, Klage, weil diese Stiefelmodelle auf den Markt brachte, die nach Ansicht
der Kligerin ihre Modellrechte verletzen und unlauteren Wettbewerb darstellen. Die
Beklagte bestritt die Klage und behauptete widerklageweise Nichtigkeit der streitigen
Hinterlegungen. Die Kldgerin anerkannte die Widerklage teilweise, indem sie ihre
Klage auf die oben genannten 3 Modelle beschrinkte. Klage und Widerklage wur-
den, soweit noch streitigz, vom Handelsgericht Bern abgewiesen. Das Bg weist die
hiegegen erhobene Berufung der Kligerin sowie die Anschlussberufung der Beklag-
tenab...

Aus den Erwdgungen:

2. Die Klage stiitzt sich auf die Modellhinterlegungen beim Internationalen Amt
fiir gewerbliches Eigentum. Die Vi priifte die Giiltigkeit der Hinterlegungen und
deren Rechtswirkungen gleichwohl nur nach schweiz. Modellschutzrecht.

Das wird von den Parteien mit Recht nicht beanstandet. MMG 23bis stellt auch
zugunsten eines schweiz. Hinterlegers die internationale Hinterlegung einer schweiz.
gleich. Dazu kommt, dass weder die Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutze des
gewerblichen Eigentums (AS 1970, S. 620) noch das Haager Abkommen betreffend
die internationale Hinterlegung der gewerblichen Muster oder Modelle (BS 11, S. 1045)
einen weitergehenden Schutz vorsehen als das MMG oder ihn von abweichenden
Bedingungen abhingig machen (BGE 80 II 357 =Pr 44 Nr. 45; TROLLER, Kurzlehr-
buch des Immaterialgiiterrechts, S. 173).
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3. Da die Beklagte geltend macht, die kligerischen Modellhinterlegungen seien
nichtig, ist die Widerklage vorweg zu beurteilen. Diese stiitzt sich auf MMG 12
Ziff. 1 und 4. Nach diesen Bestimmungen ist eine Hinterlegung ungiiltig, wenn das
Modell zur Zeit der Hinterlegung dem Publikum oder den beteiligten Verkehrs-
kreisen bereits bekannt, also nicht mehr neu gewesen oder wenn der hinterlegte
Gegenstand seiner Natur nach kein Modell im Sinne des Gesetzes ist. Gemdss
MMG 6 ist nach erfolgter Hinterlegung zu vermuten, dass deren Gegenstand neu ist.
Das gilt auch fiir die internationale Hinterlegung (BGE 80 II 361 = Pr 44 Nr. 45).

a) Es ist unbestritten, dass einem hinterlegten Modell die Neuheit auch dann
abzusprechen ist, wenn der Inhaber selbst es schon vor der Hinterlegung verwendet
hat (BGE 61 I 206 =Pr 24 Nr. 153). Mit solchem Gebrauch hat die Beklagte ihre
Einrede der Nichtigkeit bereits im kant. Verfahren begriindet; sie hielt der Kldgerin
entgegen, aus den ESGE-Grossistenkatalogen der Jahre 1973/74 ergebe sich, dass sie
die streitigen Modelle schon vor deren Hinterlegung hergestellt und vertrieben habe.
Die Klagerin hat daraufhin die Einrede teilweise anerkannt, indem sie den bean-
spruchten Schutz auf die Hinterlegungen Nr. 61 723 vom 2. Oktober 1975, Nr. 62 663
vom 11. Mérz 1976 und Nr. 63 397 vom 8. Juli 1976, d.h. auf die noch streitigen
Modelle «Panda», «Luchs» und «Sheriff» beschréinkte. ..

Die Beklagte anerkennt, dass die noch streitigen Modelle durch frither herge-
stellte jedenfalls insoweit nicht vorweggenommen sind, als sie sich durch eine
schmiickende Ausstattung des Kragens oder der dusseren Schaftseite deutlich von
den fritheren unterscheiden. Der Kragen des Panda-Modells ist mit Panda-Bildern
versehen; derjenige des Luchs-Modells, das zudem ein markantes Luchs-Bild auf-
weist, ist einem Tierfell nachgebildet, wihrend auf dem Sheriff-Modell nebst der
Bezeichnung «Sheriff» und dem Sheriff-Stern eine besonders auffallende Verzierung
angebracht ist.

Solche Ausstattungen sollen nach Auffassung der Beklagten modellrechtlich be-
langlos sein, weil sie sich in flichigen Darstellungen erschépften und daher héch-
stens als Muster geschiitzt werden konnten. Das trifft schon in tatsichlicher Hin-
sicht nur beschrdnkt zu, handelt es sich zum Beispiel beim Luchs-Bild und beim
Sheriff-Stern doch um plastische Elemente. Die Behauptung der Beklagten geht
auch sonst fehl. Gewiss wird in der Praxis zwischen Muster und Modell unterschie-
den, da ersteres ein zweidimensionales, letzteres dagegen ein dreidimensionales Ge-
bilde ist. Das Gesetz macht jedoch keinen Unterschied, da es beide als Hussere
Formgebung definiert und sowohl die Voraussetzungen wie die Wirkungen ihres
Schutzes einheitlich regelt. Dass MMG 6 kombinierte Muster/Modell-Hinterlegungen
ausschliesst, andert daran nichts, da es sich dabei lediglich um eine Form- und
Ordnungsvorschrift handelt. Die Originalitat eines Modells kann daher nicht nur in
seiner rdumlichen Gestaltung, sondern auch im graphischen Schmuck bestehen, mit
dem seine Oberflachen versehen sind. Diese Losung ergibt sich aus der einheitlichen
Regelung und trigt vor allem dem Umstand Rechnung, dass beide Elemente hiufig
eng miteinander verbunden oder aufeinander abgestimmt, im Einzelfall folglich
kaum zu trennen sind (BGE 87 IT 50 = Pr 50 Nr. 92; TROLLER, Immaterialgiiterrecht I,
S. 536 ff.).

Im vorliegenden Fall ist die schmiickende Ausstattung der Modelle nicht blosses
Beiwerk, sondern bestimmt den fiir die Beurteilung massgebenden Gesamteindruck
auf das kaufende Publikum (BGE 84 II 661=Pr 48 Nr.58). Die zugunsten der
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Kligerin bestehende Vermutung, die noch streitigen Modelle seien neu, ist daher
nicht entkriftet, geschweige denn widerlegt.

b) Mit dem weiteren Einwand, die hinterlegten Stiefelformen seien ihrer Natur
nach keine Modelle im Sinne des Gesetzes, versucht die Beklagte deren Schutz-
fahigkeit zu bestreiten.

Nach MMG 3 erstreckt sich der Modellschutz nicht auf die Herstellungsweise,
Niitzlichkeitszwecke und technische Wirkungen des nach dem Modell hergestellten
Gegenstandes. In diesem Sinne sind vorweg alle Merkmale auszuscheiden, die durch
Riicksichten auf den Gebrauchszweck und die Herstellung des Gegenstandes bedingt
sind (BGE 95 II 473 = Pr 59 Nr. 36). Das gilt hier insbesondere von der allgemein
iiblichen Form und Ausgestaltung, die durch die Morphologie des menschlichen
Fusses und den Verwendungszweck des Stiefels weitgehend vorbestimmt sind. Strei-
tig ist, ob solche Uberlegungen es zum Beispiel auch rechtfertigen, den Schaft des
Stiefels aus einem Stiick herzustellen, ihn mittels eines gerillten Randes mit der
Sohle zu verbinden, diese unten mit einer Gelenkstiitze zu versehen und die Sohlen-
fliche in eine Rand- und Innenpartie aufzuteilen. Wie es sich damit verhdlt, ist dem
angefochtenen Urteil, abgesehen von einer beildufigen Bemerkung iiber die Flachen-
aufteilung, nicht zu entnehmen, obschon es sich um Tatfragen handelt, die vom
kant. Richter zu beantworten sind (BGE 95 II 475, 87 II 53 = Pr 59 Nr. 36, 50 Nr. 92).
Es besteht diesbeziiglich auch keine gesetzliche Vermutung, wie die Vi anzunehmen
scheint; MMG 6 bezieht sich nicht auf die Giiltigkeit der Hinterlegung schlechthin,
sondern nur auf die Neuheit und die Urheberschaft.

Der Modellschutz setzt zudem eine dussere Formgebung voraus, die bei der ge-
werblichen Herstellung eines Gegenstandes als Vorbild dienen soll (MMG 2). Letz-
teres trifft hier unstreitig zu. Umstritten ist dagegen das dem Gesetz zugrunde lie-
gende #sthetische Erfordernis, die sogenannte materielle Neuheit. Nach der Recht-
sprechung braucht die Form nicht das Ergebnis einer schopferischen Téatigkeit zu
sein; sie darf aber auch nicht im Né#chstliegenden haften bleiben, sondern muss eine
gewisse Originalitit und damit ein Mindestmass an geistigem Aufwand erkennen
lassen. Die Form muss dem Gegenstand ferner gegeben werden, um den Geschmack,
den Sinn fiir das Schone anzusprechen (BGE 95 II 472, 92 II 204 = Pr 59 Nr. 36, 55
Nr. 165 mit Hinweisen). Auch die Vi geht davon aus, schliesst sich dann aber den
kritischen Bemerkungen KuMMERS zu BGE 87 II 49 = Pr 50 Nr. 92 an (ZBJV 99/1963,
S.24), wonach die schlichte Individualitdt der Formgebung geniigt oder der Ver-
gleich mit vorbekannten Formen ein «Anderssein» ergibt, das keinen besonderen
qualitativen Schwellenwert mehr iibersteigen miisse. TROLLER dussert sich #hnlich
(Immaterialgiiterrecht I, S. 534, Kurzlehrbuch, S. 84).

Auf das Merkmal einer gewissen Originalitit vollig zu verzichten 'und sich auf
die Priifung der formellen Neuheit zu beschrianken, wie die Vi das getan hat, geht
jedenfalls dann nicht an, wenn dem Ansprecher zum vorneherein enge Grenzen ge-
setzt sind, einem Erzeugnis ein neuartiges Aussehen zu verleihen. Im vorliegenden
Fall reicht bei den noch streitigen Modellen die schmiickende Ausstattung indes
noch aus, um die Originalitit zu bejahen. Die Panda-Bilder, der Tierfellkragen, das
mit Tiernamen eingerahmte Luchs-Bild, die Verzierung sowie Sheriff-Stern und
-Marke geben den Modellen, die damit versehen sind, ein Mindestmass von origi-
nellem Charakter und prigen den fiir die Beurteilung massgebenden Eindruck auf
das kaufende Publikum,
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Die mit der Widerklage erhobene und in der Anschlussberufung wiederholte
Einrede, die kligerischen Modellhinterlegungen «Panda», «Luchs» und «Sheriff»
seien nichtig, erweist sich somit in Ubereinstimmung mit dem angefochtenen Urteil
als unbegriindet. Die Berufung der Beklagten ist deshalb abzuweisen.

4. Die Klagerin begriindete ihre Rechtsbegehren bereits im kant. Verfahren vor
allem mit einer Verletzung von Modellrechten gemiss MMG 24 Ziff. 1. Nach dieser
Bestimmung ist die Nachahmung eines hinterlegten Modells widerrechtlich, wenn
eine Verschiedenheit nur bei sorgfiltiger Vergleichung wahrgenommen werden kann;
blosse Farbinderungen sind dabei ausser acht zu lassen. Damit geht das Modellrecht,
wie die Vi zu Recht annimmt, von einem engern Begriff der Nachahmung aus als
das Marken- und Wettbewerbsrecht, da das hinterlegte und das widerrechtlich her-
gestellte Modell nebeneinander zu halten und gleichzeitig zu betrachten sind, man
also nicht auf das blosse Erinnerungsbild abstellen darf. Beizupflichten ist der Vi
auch darin, dass eine Nachahmung nicht schon durch geringfiigige Unterschiede, die
bei ndherer Betrachtung ersichtlich sind, ausgeschlossen wird, weil es nicht auf die
Abweichungen, sondern auf die Ubereinstimmungen und damit wiederum auf den
Gesamteindruck ankommt, den die miteinander zu vergleichenden Modelle insbe-
sondere beim letzten Abnehmer hinterlassen (BGE 83 II 480 E.3=Pr 47 Nr. 20;
TROLLER, Immaterialgiiterrecht II, S.771). Gestiitzt auf diese Kriterien gelangte die
Vi zum Schluss, die streitigen Modelle der Parteien unterschieden sich namentlich
durch die schmiickende Ausstattung ihres Oberteiles, weshalb eine unzulédssige Nach-
ahmung zu verneinen sei.

Die Kligerin hilt eine zergliedernde Betrachtungsweise, wie sie dem angefoch-
tenen Urteil zugrunde liege, fiir verfehlt und verlangt eine Beurteilung ihrer Stiefel
nach deren Gesamteindruck; diesfalls ergebe sich eine ganze Reihe von Nachahmun-
gen, die zusammen als Verletzung ihrer Modellrechte zu werten seien. Dem ist vor-
weg entgegenzuhalten, dass alle von ihren Rechtsbegehren nicht oder nicht mehr
erfassten Modelle vom Vergleich auszunehmen sind. Das gilt insbesondere fiir jene
Modelle, beziiglich deren die Kligerin auf Widerklage hin den Abstand erkldrt hat.
Massgebend sind die von ihr eingeschrinkten Feststellungsbegehren 1 lit. a~c.

Nach diesen Begehren ist das Sheriff-Modell der Kldgerin mit dem Sheriff- bzw.
spateren US-Marshall-Modell der Beklagten zu vergleichen. Beide weisen eine &hn-
liche graphische Verzierung von gleicher Grosse auf, lassen in den Aufschriften und
in der Gestaltung des Sterns aber aufféllige Unterschiede erkennen. Die Bezeichnung
ist auf dem Modell der Kligerin markant in halbrundem Schriftzug und auf einem
besonderen Lippchen, auf demjenigen der Beklagten dagegen kaum leserlich und
im Stern angebracht. Dieser ist zudem sechszackig und eingeprigt, auf dem Modell
der Kligerin dagegen fiinfzackig und als Metallstiick aufgesetzt. Die schmiickende
Ausstattung der Kldgerin wirkt deshalb kriftiger und plastischer, die der Beklagten
eher schwach und flichig. Dem Panda-Modell der Kldgerin sind diejenigen gegen-
iiberzustellen, deren Kragen die Beklagte mit der Marke «Robusto» sowie mit Tier-
abbildungen gekennzeichnet hat. Hiezu gehdren stilisierte Bilder insbesondere von
Fischen, Enten und Krokodilen, wihrend die Kldgerin auf dem Kragen ihres Mo-
dells einzig Panda-Biren wiedergibt, die dem Werbebild des World-Wildlife-Fund
(WWF) entsprechen. Durch diese unterschiedliche Ausstattung des Kragens heben
sich die streitigen Modelle deutlich voneinander ab. Das Luchs-Modell schliesslich
ist mit den Stiefeln zu vergleichen, welche die Beklagte mit einem Léwen- oder Ti-
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ger-Bild versehen hat. Der einem Tierfell nachgebildete Kragen des Iuchs-Modells
ist mit einem Schniirverschluss ausgeriistet, wihrend die Beklagte sich auch hier
damit begniigt hat, die Kragen ihrer Stiefel mit der Marke «Robusto» und den
stilisierten Tierbildern auszustatten. Die Bilder auf der Aussenseite des Schaftes
sodann lassen sich nur insofern miteinander in Beziehung bringen, als sie alle Raub-
tiere darstellen. Gleichwohl lassen sich die Modelle auch nach diesen Kennzeichen
klar auseinanderhalten, da dasjenige der Kldgerin ein eingeprégtes und mit Tiernamen
eingerahmtes Luchs-Bild zeigt, die Stiefel der Beklagten dagegen 1.owe oder Tiger in
einer blossen Kontrastfarbe wiedergeben ... Werden die zu vergleichenden Stiefel
nebeneinander gestellt, so sind die Unterschiede in der dusseren Aufmachung schon
bei oberflichlicher Priifung zu ersehen; einer nidheren Betrachtung bedarf es einzig
bei den Western-Stiefeln, weil sie alle in Lederfarben gehalten sind. Dass einzelne
Modelle an den falschen Lieferanten zuriickgesandt worden sind, ist modellrecht-
lich unerheblich. Gewiss ist die Verwechslungsgefahr beim kaufenden Publikum erst
recht zu bejahen, wenn ihr schon das fachkundige Verkaufspersonal erliegt. Wenn
ein Verkiufer Retourware falsch sortiert, beruht sein Irrtum indes bestenfalls auf
einem FErinnerungsbild, nicht auf einer zuverlissigen Vergleichung nebeneinander
stehender Modelle.

Die Auffassung der Vi, eine Verletzung von Modellrechten gemidss MMG 24
Ziff. 1 sei zu verneinen, ist daher nicht zu beanstanden.

5. Die Kligerin macht ferner geltend, dass die Beklagte durch den Vertrieb
widerrechtlich hergestellter Modelle unlauteren Wettbewerb begangen habe. Zu die-
sen Modellen z#hlt sie nicht nur die Stiefel mit schmiickender Ausstattung des
Kragens oder der dussern Schaftseite (Ziff. 4 hiervor), sondern auch solche, beziiglich
deren sie im kant. Verfahren auf Anspriiche aus Modellschutz verzichtet hat, weil
sie weder mit Western-Zeichen noch mit Tierbildern versehen sind.

a) Mit der Vi ist vom Grundsatz auszugehen, dass nicht auf dem Umweg iiber
das UWG als widerrechtlich bezeichnet werden darf, was nach den Spezialgesetzen
des gewerblichen Rechtsschutzes erlaubt ist. Zu Unrecht riigt daher die Kldgerin,
die Vi habe der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von UWG 1 IId
nicht den weiteren Begriff der Nachahmung zugrunde gelegt; denn damit wiirde
der Richter sich iiber die vom Gesetz gewollte Beschrinkung des Muster- und Mo-
dellschutzes hinwegsetzen. Wenn die Form einer Ware nicht oder nicht mehr unter
diesem Schutz steht, darf sie grundsétzlich auch aus #sthetischen Griinden nachge-
ahmt werden. Jedermann darf seiner Ware jene Form geben, die sie am gefilligsten
und damit am besten verkduflich macht. Anders verhilt es sich insbesondere, wenn
eine Ware eine bestimmte Form oder Ausstattung nur deshalb erhalten hat, damit
sie von gleichen oder dhnlichen Erzeugnissen anderen Ursprungs unterschieden wer-
den konne. Unter dieser Voraussetzung ist die Form nicht #sthetisch bedingt, son-
dern bloss dussere Zutat zur Kennzeichnung der Ware und darf daher von andern
Herstellern nicht nachgemacht werden (BGE 103 II 215 E.3, 95 II 477=Pr 66
Nr. 247, 59 Nr. 36 mit Hinweisen).

Nach dem angefochtenen Urteil ldsst sich nicht sagen, die kligerischen Stiefel-
Modelle hitten sich wegen ihrer besonderen Ausstattung im Verkehr durchgesetzt.
Die Vi hilt der Klédgerin entgegen, sie behaupte selbst nicht, ihre Stiefel hétten eine
solche Geltung erreicht, dass das kaufende Publikum aus ihrem Aussehen auf die
richtige Herkunft schliesse. Ein Anzeichen fiir die Herkunft k6nnte zudem einzig im
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Panda-Bir erblickt werden, der aber nicht auf die Kldgerin, sondern auf den WWF
hinweise. Dagegen ist nicht aufzukommen mit der Behauptung, die Verkehrsgeltung
sei durch die unbestrittenen Retoursendungen bewiesen. Dass im Fachhandel Ver-
wechslungen vorgekommen sind, heisst nicht, auch K#uferkreise hitten Stiefel der
streitigen Art ohne weiteres der Kligerin zugerechnet. Der Einwand sodann, die
schmiickende Ausstattung oder andere Formelemente ihrer Stiefel hitten von An-
fang an eine die Herkunft kennzeichnende Funktion gehabt, ist kaum ernst gemeint
und durch nichts belegt. Es fillt gegenteils auf, dass die Kldgerin ihre Stiefel nicht
mit der Firma oder Marke «<BATA» versehen hat, um selber Verwechslungen vor-
zubeugen oder die angeblich beabsichtigte Unterscheidung der Ware im Verkehr zu
sichern. Ob sie das Zeichen weggelassen hat, weil sie es nicht mit billigen Massen-
artikeln in Verbindung bringen wollte, kann offen bleiben. Festzuhalten ist dagegen,
dass Kiufer solcher Artikel sich erfahrungsgemiss um deren Herkunft i{iberhaupt
nicht kiimmern (BGE 92 II 209, 87 II 56 = Pr 55 Nr. 165, 50 Nr. 77).

Soweit die Klidgerin die Verwechslungsgefahr bei Stiefeln ohne schmiickende
Ausstattung mit andern Elementen, insbesondere mit den reliefartigen Linien, dem
Schniirverschluss, der Gelenkstiitze, der Sohlenaufteilung oder der losen Innensohle,
begriinden will, geht sie ebenfalls fehl. Solche Merkmale sagen iiber die Herkunft
der Ware nichts aus, weil in dieser Hinsicht alle Erzeugnisse der betreffenden Art,
woher sie auch kommen mdgen, anndhernd gleich aussehen. Deswegen lisst sich
nicht sagen, die nachgemachte Ware konne mit der eines bestimmten Mitbewerbers
verwechselt werden. Sie kann mit allen Waren dieser Art verwechselt werden, aber
verletzt ist keiner der Mitbewerber, weil keiner einen Anspruch darauf hat, Waren
dieser Ausgestaltung allein herzustellen.

b) Eine andere Frage ist, ob unlauterer Wettbewerb gemaiss der in UWG 1 1
enthaltenen Generalklausel vorliege. Nach dieser Bestimmung gilt jeder Missbrauch
des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch tauschende oder andere Mittel, die gegen
Treu und Glauben verstossen, als unlauter. Das Gesetz will damit dem Richter die
Moglichkeit geben, von den Sonderbestimmungen des Abs.2 nicht oder nur teil-
weise erfasste Sachverhalte im Lichte des Grundsatzes von Treu und Glauben all-
seitig zu wiirdigen (BGE 102 II 294 = Pr 65 Nr. 222). Dies rechtfertigt sich nament-
lich in Fallen der Ausbeutung fremder Leistung. Die Kldigerin wirft der Beklagten
denn auch vor, sie habe sich jeweilen prompt von ihren Modellen «inspirieren»
lassen und diese systematisch nachgeahmt, um aus ihrem Goodwill Nutzen zu
ziehen.

Die wettbewerbliche Leistung eines Konkurrenten gegen die missbrauchliche
Ausniitzung durch andere zu schiitzen, gehort zu den Grundgedanken des Wettbe-
werbsrechtes (BGE 87 II 56=Pr 50 Nr.77). Die Grenzen dieses Schutzes sind
schwierig festzusetzen, weil schon das Spannungsverhiltnis zwischen den Spezial-
gesetzen iiber den gewerblichen Rechtsschutz und dem Wettbewerbsrecht Unklarhei-
ten schafft. Regel muss aber bleiben, dass spezialrechtlich nicht geschiitzte Arbeits-
ergebnisse als solche wettbewerbsrechtlich ebenfalls nicht schiitzbar sind, mdgen sie
auch mit Miihe und Kosten errungen worden sein. Die #sthetische Ausgestaltung
einer Ware ist in Bereichen, die vom Muster- oder Modellschutz nicht erfasst werden,
nicht das Monopol ihres geistigen Urhebers (BGE 95 II 468; 87 II 63 = Pr 50 Nr. 77).

Besondere Umstdnde konnen indes selbst ein Verhalten, das nach Muster- oder
Modellrecht nicht zu beanstanden ist, im Sinne von UWG 1 I missbrduchlich machen
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und daher die Anwendung dieser Bestimmung rechtfertigen. Das ist in BGE 90 II
56 E.6=Pr 53 Nr.74 zum Beispiel aus den Begleitumstinden einer Nachahmung
gefolgert worden. Dagegen hat das Bg mangels tatsichlicher Voraussetzungen bis-
her offengelassen, ob das planmissige Heranschleichen an eine fremde Ausstattung
als unlauterer Wettbewerb zu werten ist (BGE 95 II 199 und 469). Das ist an sich
ebenfalls zu bejahen. Die systematische Hiufung raffinierter Nachahmungen «bis
an die Grenze des Unzulissigen» ist mit Treu und Glauben ebensowenig zu verein-
baren wie eine einmalige genaue Nachahmung, wenn sie wie diese darauf angelegt
ist, den guten Ruf des Konkurrenzerzeugnisses in schmarotzerischer Weise auszu-
beuten (KUMMER, ZBJV 107/1971, S. 228; DaviD, Schweiz. Wettbewerbsrecht, S. 392).

c) Solche Umstinde erblickt die Klidgerin darin, dass die Beklagte ihr Sortiment
von Anfang an in Anlehnung an die hinterlegten Modelle aufgebaut und damit eine
eigentliche Nachahmungspolitik betrieben habe. Dieser Vorwurf ist auf die Stiefel
mit schmiickender Ausstattung von Kragen oder Schaftaussenseite zu beschrinken,
fiir die der Modellschutz im Verfahren aufrechterhalten worden ist (Panda, Luchs,
Sheriff); die andern Stiefel fallen dabei ausser Betracht, weil ihre Ausstattung wenig
typisch ist und ihre Inverkehrsetzung und praktische Bedeutung ungeniigend abge-
kldrt sind.

Aus den hievor angestellten Vergleichen ergeben sich allerdings auffallende
Ahnlichkeiten zwischen den Stiefeln der Beklagten und den Panda-, Luchs- und
Sheriff-Modellen der Klidgerin, weshalb diesbeziiglich von einer deutlichen «An-
niherung», einem «Ablauschen» (KUMMER a. a. O.), gesprochen werden kann. Diese
Ahnlichkeiten reichen indes nicht aus; erforderlich ist eine systematische Anndhe-
rung. Von einer solchen kann hier noch nicht die Rede sein, da es sich nur um drei
Modelle handelt und beide Parteien zahlreiche andere Typen hergestellt und ver-
trieben haben, fiir die der Vorwurf nicht zutrifft. Es rechtfertigt sich in diesem Sinn
Zuriickhaltung, wenn aufgrund von UWG 1 I ein Verhalten, das modellrechtlich
nicht zu beanstanden ist und von den besonderen Tatbestinden von UWG 1 II nicht
erfasst wird, als systematische Anniherung geahndet werden soll.

6. Liegt somit weder eine Verletzung von Modellrechten noch unlauterer Wett-
bewerb zum Nachteil der Kligerin vor, so ist deren weiteren Klagebegehren der
Boden entzogen, die Berufung der Kligerin folglich in vollem Umfang abzuweisen.

HI. Markenrecht

MSchG Art. 3 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2
Bezeichnung « AQUA-fit» als Wortmarke
— Dass eine Marke nur von Fachleuten als Bezeichnung einer Eigen-
schaft oder Warenart verstanden wird, schliesst ihre Wiirdigung als
Gemeingut nicht aus.
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— Die Marke «AQUA-fit» enthilt eine deutliche Angabe iiber die
Beschaffenheit der betreffenden Waren (Desinfektions- und Heilmittel
fiir Tiere) sowie einen ebenso offenen Hinweis auf deren Wirkung,
insbesondere fiir Fachleute wie Apotheker und Tierdrzte, die hier mass-
gebend sind; sie ist somit als Gemeingut anzusehen.

Marque verbale «c AQU A-fit»

— Le fait que seuls les hommes du métier comprennent une marque
comme indication d’une qualité ou de la nature des produits n’exclut
pas qu’elle soit considérée comme appartenant au domaine public.

— La marque «AQUA-fit> contient une indication claire de la qualité
des produits concernés (désinfectants et médicaments pour les ani-
maux) de méme qu’un renvoi a leur effet tout aussi manifeste, parti-
culiérement pour des spécialistes tels que des pharmaciens ou vétéri-
naires dont 'opinion est en l'espéce déterminante; elle doit dés lors
étre considérée comme appartenant au domaine public.

PMMBI 17 (1978) I 64, Urteil der 1. Zivilabteilung des Schweizeri-
schen Bundesgerichts vom 3. Mai 1978 i.S. Zoomedica Frickhinger
gegen das Amt.

Das Bundesgericht zieht im Verfahren gemdss Artikel 109 OG in Erwddgung.

1. — Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Firma Zoomedica Frickhinger, Plan-
egg (BRD), richtet sich gegen eine Verfiigung des Eidgendssischen Amtes fiir gei-
stiges Eigentum, das am 26. Januar 1978 der Wortmarke « AQUA-fit» der Beschwerde-
fiithrerin fiir das Gebiet der Schweiz endgiiltig den Schutz verweigert hat. Die Marke
ist im deutschen Warenzeichenregister eingetragen und unter Nr. 424 006 auch inter-
national registriert. Sie ist fiir den Gebrauch auf Desinfektionsmitteln fiir Kleintiere
und auf Heilmittel fiir Tiere bestimmt.

Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz gelten seit 1970 das
Madrider Abkommen iiber die internationale Registrierung von Marken (MMA)
sowie die Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums
(PVUe) in den am 14. Juli 1967 in Stockholm revidierten Fassungen (AS 1970 S. 620
und 1689, 1973 S. 1711 und 1717). Nach Art. 5 Abs.1 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 ab-
gelehnt werden diirfte. Das betrifft gemiss Art. 6quinquies ]jt, B PVUe insbesondere
zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder als Gemeingut anzu-
sehen ist (Ziff. 2) oder wenn sie gegen die guten Sitten verstdsst (Ziff. 3).

Diese zwischenstaatliche Regelung entspricht den in Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG
vorgesehenen Ablehnungsgriinden. Als Gemeingut im Sinne dieser Bestimmung gelten
unter anderem Hinweise auf Eigenschaften oder Beschaffenheit der Erzeugnisse, fiir
welche die Marke bestimmt ist. Eine blosse Gedankenassoziation oder Anspielung
auf die Ware machen ein Zeichen jedoch nicht zum Gemeingut. Die Bezeichnung
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muss vielmehr in einem so engen Zusammenhang mit der Ware stehen, dass der
Sinn der Verbindung ohne besondere Denkarbeit oder Phantasie zu erkennen ist
(BGE 103 Ib 18/9, 101 Ib 15, 100 Ib 251, 99 Ib 24, 99 II 403, 98 II 144 und 402). Dass
eine Marke aus Wortern einer Sprache besteht, die in der Schweiz weder Amts-
noch Nationalsprache ist, und daher hier bloss von einem bestimmten Kreis, z. B.
nur von Fachleuten als Bezeichnung einer Eigenschaft oder Warenart verstanden
wird, schliesst dagegen ihre Wiirdigung als Gemeingut nicht aus (BGE 97 1 83,
96 I 755, 95 1 479, 91 1 358).

2. — Die streitige Marke besteht aus dem lateinischen Hauptwort «aqua» und dem
Eigenschaftswort «fits. Der erste Bestandteil bedeutet «Wasser» und wird in der
Schweiz schon deshalb von weiten Teilen der Bevélkerung verstanden, weil er sich
vom italienischen Wort «acqua», das den gleichen Sinn hat und eine reine Sachbe-
zeichnung ist, nur durch eine leicht abweichende Schreibweise unterscheidet. Dazu
kommt, dass das Wort «aqua» hdufig zur Bezeichnung von Wasser in pharmazeuti-
schen Pridparaten und in der Pharmazie, wozu neben der Chemie und Botanik ins-
besondere auch der Umgang mit Arzneimitteln gehért, verwendet wird (vgl. ROmpps
Chemie-Lexikon, 1972 Bd. 1 S.217/18 und dort angefiihrte Beispiele; Herders Stan-
dard Lexikon, 1961 Bd. 3 S. 174 unter «Pharmazie»). Es muss deshalb auch im vor-
liegenden Fall, wo es um Desinfektions- und Heilmittel fiir Tiere geht, als Hinweis
darauf verstanden werden, dass die Mittel mit Wasser in Zusammenhang zu bringen
sind, das Wort also beschreibender Natur ist.

Das dem Englischen entnommene Beiwort «fit» bedeutet leistungsfihig, in guter
Form, in guter korperlicher Verfassung (Harrap’s Standard French and English
Dictionary und Langenscheidts Enzyklopddisches Worterbuch Englisch-Deutsch, je
unter «fit»). Mit dieser Bedeutung ist das Wort von Sportkreisen namentlich des
deutschen Sprachbereiches seit langem iibernommen und schliesslich auch in deut-
sche Worterbiicher aufgenommen worden (Duden, Rechtschreibung, 17. Aufl. 1973;
Wahrig, Deutsches Worterbuch, 1974; Duden, Das grosse Worterbuch der deutschen
Sprache, 1976 Bd. 2). Im Markenbestandteil «fit» ist daher, wie das Amt mit Recht
bemerkt, ein Hinweis darauf zu erblicken, dass die damit gekennzeichneten Erzeug-
nisse die Leistungsfihigkeit oder das Wohlbefinden der Tiere, bei denen sie ange-
wendet werden, wiederherstellen oder fordern sollen.

Freilich geht es in der Regel nicht an, eine Wortverbindung zu zerlegen und jedes
einzelne Wort darauf hin zu iiberpriifen, ob es iiber die Ware etwas aussage. Wie es
sich damit verh#lt, beurteilt sich vielmehr nach dem Eindruck, den die Marke als
Ganzes macht (BGE 101 Ib 16/17). Im vorliegenden Fall geniigt aber die Bedeu-
tung der beiden Markenbestandteile, um ohne Beanspruchung der Phantasie auch
den Sinn der Wortverbindung «AQUA-fit» zu ermitteln. Selbst diesfalls liegt in der
Marke eine deutliche Angabe iiber die Beschaffenheit der Ware sowie ein ebenso
offener Hinweis auf deren Wirkung, weshalb weder von einem Zweifels- noch von
einem Grenzfall die Rede sein kann. Das gilt insbesondere fiir Fachleute, wie Apo-
theker und Tierdrzte, die als Verkdufer oder Verbraucher der Ware in Fragekom-
men. Dass einzig das UrteilsvermGgen des letzten Abnehmers massgebend sei, wo-
mit hier angeblich der Hundebesitzer gemeint ist, wie die Beschwerdefiihrerin ein-
wendet, trifft {ibrigens nicht zu (BGE 96 I 755, 96 II 240, 251 und 261 mit Zitaten).
Die streitige Wendung ist fiir weite Kreise sowohl als Ganzes wie nach ihren Be-
standteilen als Gemeingut anzusehen. Art. 14 Abs.1 Ziff.2 MSchG verbietet es
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daher, sie markenrechtlich zu schiitzen und damit Dritte von ihrem Gebrauch in
bezug auf eigene Erzeugnisse auszuschliessen.

Bei diesem Ergebnis kann dahingestellt bleiben, ob die Marke «AQUA-fit» auch
geeignet wire, das Publikum zu tduschen, und deshalb gegen die guten Sitten ver-
stiesse.

3. — Die Beschwerdefiihrerin wirft dem Amt mangelhafte Logik vor, weil man es
entweder mit einer beschreibenden oder einer Beschaffenheits- oder mit einer Quali-
tdtsangabe zu tun habe; ein und derselben Wortmarke konnten nicht alle drei Merk-
male gleichzeitig angedichtet werden.

Der Vorwurf beruht auf einer Verkennung der drei Merkmale, die rechtlich
nicht als Gegensitze zu verstehen sind. Ihnen ist vielmehr gemeinsam, dass sie alle
als Gemeingut anzusehen sind und daher eine Marke zum vorneherein schutzun-
fabig machen (Art. 3 Abs. 2 MSchG). Das gilt nicht nur fiir reine Sachbezeichnun-
gen, sondern auch fiir blosse Beschaffenheitsangaben wie Hinweise auf die Natur
der Ware, auf ihre Zusammensetzung, Qualitdt oder Herkunft, auf ihren Wert oder
Zweck usw. Die Unterscheidung ist zudem rechtlich unerheblich, weil Marken mit
solchen Hinweisen so oder anders fiir den allgemeinen Gebrauch freizuhalten sind.
Deswegen werden beschreibende und Beschaffenheitsangaben denn auch hiufig als
sinnverwandte Wendungen gebraucht, ohne dass auf ihre inhaltlichen Unterschiede
und ihre Zugehorigkeit zur einen oder andern Kategorie von Angaben eingegangen
wird (vgl. TROLLER, Kurzlehrbuch des Immaterialgiiterrechts, S. 62).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

MSchG Art. 3 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2
Beurteilung vor Wortverbindungen
— Wortverbindungen sind in der Regel als Ganzes zu beurteilen. Das
heisst aber nicht, dass bei einer Wortverbindung iiber die Bedeutung
ihrer Bestandteile auch dann hinwegzusehen ist, wenn bereits diese
deutliche Hinweise auf die zu kennzeichnende Ware enthalten.
Wortverbindung «Spektromelt»
— Die Wortverbindung «Spektromelt» hat fiir Erzeugnisse, die in ei-
nem spektrochemischen Verfahren zur Herstellung von glasartig er-

starrenden Schmelzen verwendet werden sollen, rein beschreibenden
Charakter.

Appréciation des combinaisons verbales
— D’une maniére générale, les combinaisons verbales doivent étre ap-
préciées dans leur ensemble. Cela ne signifie pas, cependant, que l'on
puisse ignorer la signification des éléments qui les composent, en par-
ticulier lorsque ces éléments se réferent de facon évidente aux mar-
chandises qu’il s’agit de distinguer.
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Combinaison verbale «Spektromelts

— La combinaison verbale «Spektromelts a un caractére purement
descriptif pour des produits qui sont utilisés, dans un procédé spec-
trochimique, pour la production de fusions qui se solidifient par vitri-
fication.

PMMBI 17 (1978) I 69, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizeri-
schen Bundesgerichts vom 11. September 1978 i.S. E. Merck gegen
das Amt,

Erwdgungen:

1. — Die Firma E. Merck, Darmstadt (BRD), filhrt Verwaltungsgerichtsbeschwerde
gegen eine Verfiigung des Eidgendssischen Amtes fiir geistiges Eigentum, das am
20. Mirz 1978 ihrer Wortmarke «Spektromelt» den Schutz fiir das Gebiet der Schweiz
endgiiltig verweigert hat. Die Marke ist im deutschen Warenzeichenregister einge-
tragen und unter Nr. 426 964 auch international registriert. Sie ist fiir den Gebrauch
auf chemischen Erzeugnissen bestimmt, die wissenschaftlichen Zwecken dienen.

Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz gelten seit 1970 das
Madrider Abkommen iiber die internationale Registrierung von Marken (MMA)
sowie die Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums
([PVUe] in den am 14.Juli 1967 in Stockholm revidierten Fassungen [AS 1970
S.620 und 1689, 1973 S.1711 und 1717]). Nach Art.5 Abs.1 MMA darf ein Ver-
bandsland 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. Das trifft gemiss Art. 6quinquies 1it. B PVUe ins-
besondere zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder als Gemein-
gut anzusehen ist (Ziff. 2) oder z. B, wegen Tduschungsgefahr gegen die guten Sitten
verstGsst (Ziff. 3).

Diese zwischenstaatliche Regelung entspricht den in Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG
vorgesehenen Ablehnungsgriinden. Als Gemeingut im Sinne dieser Bestimmung gel-
ten unter anderem Hinweise auf Eigenschaften oder die Beschaffenheit der Erzeug-
nisse, fiir welche die Marke bestimmt ist. Eine blosse Gedankenassoziation oder
Anspielung auf die Ware machen ein Zeichen freilich noch nicht zum Gemeingut.
Die Bezeichnung muss vielmehr in einem so engen Zusammenhang mit der Ware
stehen, dass der Sinn der Verbindung ohne besondere Denkarbeit oder Phantasie zu
erkennen ist (BGE 103 Ib 18/19 und 270, 101 Ib 15, 100 Ib 251, 99 Ib 24, 99 1I 403, 98
II 144 und 402). Dass eine Marke aus Wortern einer Sprache besteht, die in der
Schweiz weder Amts- noch Nationalsprache ist, und daher hier bloss von einem
bestimmten Kreis, z. B. nur von Fachleuten als Bezeichnung einer Eigenschaft oder
Warenart verstanden wird, schliesst dagegen ihre Wiirdigung als Gemeingut nicht
zum vornherein aus (BGE 97 1 83, 96 1 755, 95 1 479, 91 1 358).

2. — Die streitige Marke ist ein aus «spectro» und «melt» zusammengesetztes
Wort. Thr erster Bestandteil stammt aus dem lateinischen Hauptwort «spectrump»,
womit ein durch Lichtzerlegung entstehendes Farbenbild gemeint ist. Mit angepasster
Schreibweise ist dieses Wort seit langem insbesondere von der deutschen Sprache
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iibernommen, seine urspriingliche Bedeutung aber auf die Trennung aller Arten von
Strahlen erweitert worden. Der gleiche Sinn liegt den Ausdriicken «spektral» und
«spektro» zugrunde, die beide in zahlreichen Wortverbindungen vorkommen, unter
Fachleuten allgemein iiblich geworden sind und selbst von weiten Kreisen der Be-
volkerung als Beiwdrter oder Wortteile mit beschreibendem Charakter verstanden
werden. Auf dem Gebiete der Physik und Chemie gehtren dazu z. B. Fachausdriicke
wie Spektralfarben, Spektralanalyse, Spektrallinien, Spektrographie, Spektrometrie
und Spektroskopie (Herders Standard Lexikon, 1961 Bd. 3; Brockhaus Enzyklopadie,
1973 Bd. 17; Rompps Chemie-Lexikon, 1975 Bd. 5; Duden Fremdworterbuch, 1960).
Ahnliche Verbindungen mit «spectro» finden sich auch in andern Sprachen, nament-
lich im Franzosischen und Englischen.

Die Beschwerdefiihrerin versucht dies nicht zu widerlegen. Sie rdumt auch ein,
dass das dem Englischen entnommene Hauptwort «melt> eine reine Sachangabe
enthélt, da es nach ihren eigenen Ausfithrungen mit Schmelze, Schmelzfluss, Schmelz-
gang oder Schmelzung zu iibersetzen ist (De Vries, English-German Technical and
Engineering Dictionary, 954; New Webster’s Dictionary, 1975). Die Beschwerdefiih-
rerin macht aber geltend, zu beurteilen sei die Wortverbindung «Spektromelt» als
Ganzes, und zwar im Zusammenhang mit den chemischen Erzeugnissen, fiir welche
die Marke nach der Warenliste bestimmt sei; so besehen sei das streitige Zeichen
eine neue, durchaus unterscheidungskriiftige Wortschdpfung, die keine konkreten
Angaben iiber die Erzeugnisse enthalte.

Diese Einwdnde gehen fehl. Gewiss geht es in der Regel nicht an, eine Wort-
verbindung zu zerlegen und jedes einzelne Wort daraufhin zu iiberpriifen, ob es iiber
die Ware etwas aussage; dies hdngt vielmehr vom Eindruck ab, den die Marke als
Ganzes macht (BGE 101 Ib 16/17). Richtig ist ferner, dass selbst die Verbindung
zweier an sich gemeinfreier Bezeichnungen eine schutzfihige Marke ergeben kann,
wenn ein Zusammenhang zwischen der Wortverbindung und der Ware nicht zu er-
sehen ist, es sich also beim Ganzen um eine blosse Phantasiebezeichnung handelt
(BGE 99 II 403). Das heisst indes nicht, bei einer Wortverbindung sei iiber die Be-
deutung ihrer Bestandteile auch dann hinwegzusehen, wenn bereits diese deutliche
Hinweise auf die Ware enthalten, welche mit der Marke versehen werden soll.

Das trifft aber hier nach den eigenen Angaben der Beschwerdefiihrerin zu. Wie
aus ihrem Schreiben vom 5. Januar 1978 an das Amt erhellt, wihlte sie das Beiwort
«melt», weil die streitige Marke «fiir ein RoOntgenfluoreszenz-Aufschlussmittel zur
Herstellung von glasartig erstarrenden Schmelzen benutzt werden soll. Da aber
einzelne Mischungen auch fiir andere spektrochemische Verfahren verwendet werden
konnen», wollte die Markeninhaberin «auch den allgemeinen Hinweis hierauf ge-
ben». Nach dieser Erkldrung iiber den Sinn und Zweck des Beiwortes steht es der
Beschwerdefiihrerin nicht an, den engen Zusammenhang zwischen der Ware und der
Marke bestreiten und diese als blosses Phantasiezeichen ausgeben zu wollen. Ihre
Erzeugnisse sollen zugegebenermassen in einem spektrochemischen Verfahren zur
Herstellung von glasartig erstarrenden Schmelzen verwendet werden. Das eine wie
das andere kommt in der Marke zum Ausdruck, weshalb deren beschreibender
Charakter zu bejahen ist.

Dass es sich um eine neue und ungebrduchliche Wortverbindung handelt, steht
ihrer Wiirdigung als Gemeingut nicht entgegen, da ihr Sinn von Chemikern, Wis-
senschaftlern und andern Fachleuten, welche als Abnehmer oder Verbraucher der
Erzeugnisse in Frage kommen, ohne besondere Denkarbeit zu erkemnen ist. Die
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vom Amt eingeholten Auskiinfte bestdtigen dies, weshalb weder von einem Zwei-
fels- noch von einem Grenzfall die Rede sein kann. Es verhilt sich vielmehr dhnlich
wie z. B. bei den Wortmarken «Bioclinique» und «Synchrobelt», welche das Bundes-
gericht auf Beschwerde hin ebenfalls als schutzunfihig bezeichnet hat (BGE 101 Ib
17, 95 1 480).

Bei diesem FErgebnis kann offenbleiben, ob die Marke «Spektromelt» nach der
Behauptung des Amtes auch geeignet wire, Abnehmer zu tiuschen und deshalb ge-
gen die guten Sitten verstiesse.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

MSchG Art. 3 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2
Bezeichnung «Frosti» als Wortmarke
— Das Zeichen «Frosti» enthdlt aufgrund seiner klanglichen Uber-
einstimmung mit dem englischen Wort «frosty» und der Ndhe zu den
deutschen Wdortern «Frost> und «frostig> eine beschreibende Angabe
beziiglich der Erzeugnisse, fiir welche die Marke vorgesehen ist.
— Es ist unter dem Gesichtspunkt der Schutzfihigkeit der streitigen
Marke unerheblich, ob diese fiir Speiseeis selbst oder fiir Halbfabri-
kate zur Zubereitung von solchem bestimmt ist.

Marque verbale «Frosti»

— Phonétiquement identique au mot anglais «frosty» et trés proche
des mots allemands «Frost» et «frostig», 'appellation «Frosti» cons-
titue une indication descriptive des produits ausquels elle est destinée.
— S’agissant de déterminer si la marque en question est susceptible de
protection, il importe peu qu’elle soit destinée a des glaces alimentaires
ou a un produit semifini utilisé dans leur préparation.

PMMBI 17 (1978) 1, Urteil der 1. Zivilabteilung des Schweizerischen
Bundesgerichtes vom 11. September 1978 i. S. Zick-Zack-Werk gegen
das Amt.

Das Bundesgericht zieht im Verfahren gemdss Art. 109 OG in Erwiigung:

1. — Die Firma Zick-Zack-Werk Rudolf Wild, Heidelberg (BRD), fiihrt Verwal-
tungsgerichtsbeschwerde gegen eine Verfiigung des FEidgendssischen Amtes fiir gei-
stiges Eigentum, das am 9. Mérz 1978 ihrer Wortmarke «Frosti» den Schutz fiir das
Gebiet der Schweiz endgiiltig verweigert hat. Die Marke ist im deutschen Waren-
zeichenregister eingetragen und unter Nr. 425 437 auch international registriert. Die
Beschwerdefiihrerin will damit Pulver und Essenzen fiir Speiseeis sowie Mischungen
kennzeichnen, die aus Fruchtkonzentraten und Milch oder Wasser bestehen und
zu Hause fiir die Zubereitung von Speiseglace verwendet werden.
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Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz gelten seit 1970 das
Madrider Abkommen iiber die internationale Registrierung von Marken (MMA)
sowie die Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums
(PVUe) in den am 14. Juli 1967 in Stockholm revidierten Fassungen (AS 1970 S. 620
und 1689, 1973 S.1711 und 1717). Nach Art. 5 Abs.1 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 ab-
gelehnt werden diirfte. Das trifft gemiss Art. 6quinquies lit, B PVUe inbesondere zu,
wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder als Gemeingut anzusehen
ist (Ziff. 2) oder wenn sie gegen die guten Sitten verstosst (Ziff. 3).

Diese zwischenstaatliche Regelung entspricht den in Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG
vorgesehenen Ablehnungsgriinden. Als Gemeingut im Sinne dieser Bestimmung gel-
ten unter anderem Hinweise auf Figenschaften oder die Beschaffenheit der Erzeug-
nisse, fiir welche die Marke bestimmt ist. Eine blosse Gedankenassoziation oder
Anspielung auf die Ware machen ein Zeichen freilich noch nicht zum Gemeingut.
Die Bezeichnung muss vielmehr in einem so engen Zusammenhang mit der Ware
stehen, dass der Sinn der Verbindung ohne besondere Denkarbeit oder Phantasie zu
erkennen ist (BGE 103 Ib 18/19 und 270, 101 Ib 15, 100 1b 251, 99 1b 24, 99 II 403,
98 II 144 und 402). Dass eine Wortmarke einer Fremdsprache entnommen ist und
daher in der Schweiz bloss von einem bestimmten Kreis, z. B. nur von Fachleuten,
als Bezeichnung einer Eigenschaft oder Warenart verstanden wird, schliesst dagegen
ihre Wiirdigung als Gemeingut nicht von vornherein aus (BGE 97 I 83, 96 1 755,
95 I 479, 91 1 358).

2. — Das Zeichen «Frosti» ist eine reine Wortmarke, da sie jeder besondern gra-
phischen Ausgestaltung entbehrt. Es unterscheidet sich vom englischen Eigenschafts-
wort «frosty» nur durch eine leicht abweichende Schreibweise, deckt sich aber voll-
stindig mit dessen Wortklang, der mangels eines charakteristischen Wortbildes den
Gesamteindruck der Marke bestimmt und daher am ehesten in der Erinnerung des
Lesers haften bleibt (BGE 101 Ib 16/17, 88 II 378 E. 2). Das Wort «frosty» ist mit
eiskalt, eisig oder frostig zu iibersetzen (vgl. Langenscheidts Enzyklopddisches Wor-
terbuch, Englisch-Deutsch, Bd.1 1962; Cassell’s German & English Dictionary, 12.
Aufl. 1968/72, je unter «frosty»). Es bedarf daher entgegen den Einwinden der Be-
schwerdefiihrerin weder einer besondern Vorstellung noch einer Gedankenassozia-
tion, um bei der Marke «Frosti» auf eine gleiche Bedeutung des Wortes zu fallen.

Dieser Schluss liegt um so niher, als die streitige Marke den deutschen Wortern
«Frost» und «frostig», womit eine Temperatur unter dem Gefrierpunkt des Wassers
gemeint ist, ebenfalls tiuschend dhnlich ist. Auch diesfalls ergibt sich eine beschrei-
bende Angabe iiber die besondere Bestimmung der Erzeugnisse, fiir welche die
Marke vorgesehen ist. Es verhilt sich ahnlich wie z. B. bei den Marken «Sibel» und
«Yurop», welche das Bundesgericht wegen ihrer phonetischen Ubereinstimmung mit
der franzdsischen Sachbezeichnung «si belle» bzw. dem englisch ausgesprochenen
Namen «Europe» als schutzunfihig erachtet hat (BGE 100 Ib 252; Schweiz. Patent-,
Muster- und Marken-Blatt 1969 I S. 27/8).

Dagegen vermag die Beschwerdefiihrerin auch mit dem Einwand nicht aufzu-
kommen, dass es sich bei den der Marke zugeordneten Waren nicht um Endprodukte
in gefrorenem Zustand, sondern um Halbfabrikate zur Zubereitung von Speiseglace
handle. Sie verkennt, dass auch Hinweise auf den Zweck der Erzeugnisse, welche mit
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der Marke versehen werden sollen, unzuldssig sind (BGE 103 Ib 270 E. 2). Unter
dem Gesichtspunkt der Schutzféhigkeit der streitigen Marke ist daher unerheblich,
ob diese fiir die als Ausgangsstoffe dienenden Pulver, Essenzen und Mischungen
oder fiir das Endprodukt selbst, nimlich das Speiseeis, bestimmt ist. Das Amt hélt
der Beschwerdefiihrerin mit Recht entgegen, dass eine unterschiedliche Behandlung
von Halb- und Fertigfabrikaten angesichts der Bedeutung, welche ersteren fiir die
Zubereitung von Speiseeis gemass Art. 248 und 248 d LMV zukommt, auch sachlich
nicht gerechtfertigt wire.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

MSchG Art. 3 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2
Die Marke «SANO-VITAL> ist fiir Vitaminpriparate und Futtermit-
tel nicht zuldssig.

La marque «SANO-VITAL», destinée a des préparations vitaminées
et a des aliments pour animaux, ne peut pas étre enregistrée.

BGE 104 I b 138, PMMBI 17 (1978) 1 44, Praxis 67 (1978) 410 und
JT 126 (1978) I 271, Urteil der 1. Zivilabteilung vom 14, Mirz 1978
i. S. Zehentmayer gegen das Amt.

A. — Eduard Zehentmayer vertreibt unter der Einzelfirma «Sano-Pharm E. Ze-
hentmayer» chemisch-pharmazeutische Erzeugnisse fiir den veterindr-medizinischen
und den futtertechnischen Bedarf. Am 14. Juli 1977 meldete er beim Eidgendssischen
Amt fiir geistiges Eigentum die Bezeichnung «SANO-VITAL» zur Eintragung als
Wortmarke im Markenregister an, und zwar fiir emulgierte Vitaminpréparate und
Futtermittel (Gesuch Nr. 3561). Das Amt, das entsprechende Gesuche schon in den
Jahren 1971 und 1974 abgewiesen hatte, verweigerte mit Verfiigung vom 15. Dezem-
ber 1977 die Eintragung. Hingegen hatte es frither «<SANO-VITAL» mit Farbenan-
spruch und in besonderer Schriftgestaltung zur Eintragung angenommen.

B. — Gegen die Verfiigung des Eidgenossischen Amtes fiir geistiges Figentum
vom 15. Dezember 1977 hat Eduard Zehentmayer Verwaltungsgerichtsbeschwerde
erhoben, mit der er die Gutheissung seines Eintragungsgesuches verlangt. Das Amt
tragt auf Abweisung der Beschwerde an.

Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

1. — Marken, die als wesentlichen Bestandteil ein zum Gemeingut gehdrendes
Zeichen enthalten, werden nicht geschiitzt; ihre Eintragung ist zu verweigern (Art. 3
Abs.2 und Art. 14 Abs.1 Ziff.2 MSchG). Das gilt namentlich fiir Worter, die in
einem so engen Zusammenhang zur Ware stehen, dass sie unmittelbar auf deren
Herkunft, Zweckbestimmung oder Eigenschaften hinweisen, also Sachbezeichnungen
sind und als solche die erforderliche Kennzeichnungskraft nicht besitzen. Ein der-
artiger Hinweis liegt dann vor, wenn die Bezeichnung in einem so engen Zusammen-

119



hang mit der Ware steht, dass sie ohne besondere Gedankenarbeit auf eine bestimm-
te Eigenschaft oder auf die Beschaffenheit schliessen lisst (BGE 103 Ib 17 E. 1,
101 Ib 16 E. 2, 100 Ib 251 E. 1, 99 II 402 E. 1a mit Hinweisen).

2. — Richtig ist, dass die Verbindung zweier an sich gemeinfreier Bezeichnungen
eine schutzwiirdige Marke bilden kann, wenn sie dergestalt eine geniigende Kenn-
zeichnungskraft aufweist (BGE 99 II 403 E. 1a). Dies dndert jedoch nichts daran,
dass bei der Beurteilung von den Bestandteilen einer zusammengesetzten Wortmarke
auszugehen und dann zu priifen ist, was die Verbindung als Ganzes ergibt. Das
gilt auch fiir Bestandteile, die aus Fremdsprachen stammen, aber allgemein bekannt
sind.

Anhand der aufgezeigten Grundsétze ist im folgenden zu untersuchen, wie es
sich mit der Bezeichnung «SANO-VITAL» verhilt, die vom Amt als Wortmarke
nicht zugelassen worden ist. Fiir das Verstindnis und die sprachliche Einordnung
des Elementes «sano» ist der Bindevokal «o» ohne wesentliche Bedeutung. Abzu-
stellen ist auf den Wortstamm «san-», von dem aus unter anderem die lateinischen
Worter sanus (gesund, heil), sanare (gesund machen, heilen), sanitas (Gesundheit)
gebildet werden. Auf denselben Wortstamm gehen im Deutschen die Fremdwdorter
sanieren (gesund machen, wieder leistungsfihig machen), sanitarisch (den Gesund-
heitsdienst betreffend), Sanitit (Gesundheitsdienst), im Franzosischen die Worter
sain (gesund), santé (Gesundheit) und schliesslich im Italienischen die Worter sano
(gesund) und sanitd (Gesundheit) zuriick. Ausgehend von den schweizerischen Lan-
dessprachen ist somit offensichtlich, dass das Element «sano» in der vom Beschwer-
defiihrer zur Eintragung angemeldeten Marke ohne weiteres mit Begriffen wie Ge-
sundheit, gesund usw. in Zusammenhang gebracht wird. Auch das Element «vital»
ist lateinischen Ursprungs. Es bedeutet lebensvoll, lebenswichtig, lebenskriftig, fiir
das Leben kennzeichnend, das Leben betreffend, unternehmungslustig. Als Fremd-
wort hat es in das Deutsche, aber auch in die andern Landessprachen Eingang ge-
funden und ist im dargelegten Sinne ohne weiteres verstindlich und durchaus ge-
brauchlich (vgl. BGE 99 II 403 E. 1 b). Eine besondere Bedeutung ergibt sich aus der
Verbindung der Elemente «sano» und «vital» nicht. Vielmehr lasst sich ohne be-
sondere Gedankenarbeit schliessen, dass die mit einer Marke «SANO-VITAL» ge-
kennzeichneten Futtermittel und Vitaminpriparate die zu fiitternden Tiere gesund
und lebenskréftig machen sollen. Die zu beurteilende zusammengesetzte Wortmarke
beschreibt somit zwei Eigenschaften, die jeder Kiufer von Erzeugnissen, wie sie in
Frage stehen, voraussetzt. Die vom Beschwerdefiihrer zur Eintragung angemeldete
Marke enthilt zum Gemeingut gehSrende, in ihrer Aussage verschiedene, dennoch
sich erginzende Hinweise auf die Eigenschaft der Erzeugnisse, fiir die sie bestimmt
ist, weshalb ihre Schutzfihigkeit entfillt (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG). Diese Hin-
weise sind iiberdies derart deutlich, dass der Umstand, dass das Amt frither fiir
«SANO-VITAL>» einen besonderen Schriftzug mit Farbenanspruch zur Eintragung
entgegennahm, von vornherein keine Rolle spielen kann; davon abgesehen, geht es
in diesem Verfahren ohnehin nur darum, ob «SANO-VITAL» als Wortmarke die
gesetzlichen Voraussetzungen erfiillt.

Ein Schutzanspruch des Beschwerdefiihrers ldsst sich auch nicht aus einem Ver-
gleich mit andern Marken, die die Ausdriicke «sano» und «vital» enthalten, ablei-
ten. Ob eine Marke zuldssig ist oder nicht, beurteilt sich nach den besonderen Ge-
gebenheiten des einzelnen Falles. Einzuriumen ist freilich, dass das Bundesgericht
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in BGE 99 II 401 wohl etwas weit ging, als es die schon ldngst eingetragene Marke
«BIOVITAL» gegen den Angriff des Inhabers einer jiingeren, verwechselbaren Mar-
ke schiitzte.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird abgewiesen.

MSchG Art. 24 lit. c und Art. 25
Wenn jemand Jeans verkauft, die die rechtmdssig angebrachte Herstel-
lermarke tragen, und der Verkiufer diese Marke entgegen erhaltenen
Instruktionen nicht entfernt, so verletzt er damit nicht Art. 24 MSchG.

Lorsqu’'une personne vend des jeans sur lesquels une marque a été
réguliérement apposée en vertu des rapports liant le fabricant et le
titulaire de la marque, si, contrairement aux instructions recues, elle
n’enléve pas ladite marque, elle n’enfreint pas l'article 24 LMF qui ne
vise que les actes par lesquels la marque imitée, contrefaite ou appo-
sée indiiment risque de tromper le public sur la provenance de la mar-
chandise.

EPA 1976, 155, Urteil der Cour de cassation pénale des Kantons Frei-
burg vom 28. Juni 1976.

Aus den Erwidgungen:

a) Dans le cadre de la violation du droit matériel, la Cour n’est pas liée par la
critique du recourant. Elle examine si, effectivement, la disposition 1égale en ques-
tion a été violée.

L’article 24 de la loi fédérale sur la protection des marques de fabrique et de
commerce a la teneur suivante, et plus particuliérement & la lettre c:

«Sera poursuivi par la voie civile ou par la voie pénale, conformément aux dis-
positions ci-apres:...

¢) quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits ou mar-
chandises revétus d’'une marque qu’il savait étre contrefaite, imitée ou indliment
apposée...».

Les premiers juges ont appliqué au recourant cette disposition (lettre ¢) et ont
prononcé la condamnation en vertu de ’article 25 qui prévoit les peines. L’infraction
réprimée par les articles 24 et 25 LMF est une infraction intentionnelle. A ce sujet,
les premiers juges ont admis, contre ’avis du recourant, que le vendeur L. de la
Maison S. lui avait dit d’enlever la marque apposée sur chaque jean. Mais cela ne
signifie pas encore que les art. 24 et 25 soient applicables.

11 ressort des débats que la marque W. n’a été ni contrefaite, ni imitée. V. SA
ne le prétend pas.

Peut-on dire qu’elle a été indiiment apposée? Car sans que cela soit dit expres-
sément, il semble que c’est la situation retenue par le tribunal de la Gruyére, lequel
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reproche surtout au recourant de n’avoir pas enlevé la marque W., sans préciser la
conséquence juridique exacte de cette omission.

A.W. n’a pas lui-méme apposé la marque «W.», Mais tombe aussi sous le coup
de cette disposition 1égale celui qui vend une marchandise sur laquelle est apposée
indilment une marque, alors que le vendeur connait cette situation. La marque in-
due peut donc avoir été apposée par un autre.

C’est la maison S. s. 4. 1. 1., représentée par P. L. qui a apposé la marque «W.» sur
les jeans en question. Elle I’a fait de fagon licite, dans le cadre du contrat passé entre
les deux maisons S. et V. C’est aussi ce qui a été déclaré en procédure. Mais ensuite,
prétextant un défaut, V. SA a exigé que sa marque fiit retirée de ces jeans. Peut-on
dire que dés ce moment, ces jeans ne pouvaient plus étre considérés comme pro-
venant de V. SA, et que le maintien de I'apposition de la marque «W.» était a con-
sidérer comme une apposition indue de cette marque?

Une constatation s’impose. Les jeans sortant de fabrication portaient la marque
«W.». Mis & part un 1éger défaut (défectuosité consistant en une légére différence de
teinte due a une erreur minime dans le bain de délavage), ils répondaient a toutes les
caractéristiques de la marque «W.». V. SA ne les a pas considérés comme un article
étranger, dont elle se désintéressait, et dont S. s. a. r. 1. aurait pu faire ce que bon lui
semblait, sauf d’y maintenir la marque «W.». Entendu a ’audience du 23 septembre
1975, L. a déclaré.... «J’ai alors donné 4 la Maison S. I'autorisation de vendre ces
jeans, mais sans la marque.» Il a méme ajouté: «Si j’avais su que ces jeans allaient
chez Mr. A. W, j’aurais refusé cette vente...». Il faut remarquer que cette derniére
déclaration est en contradiction formelle avec les chiffres 2 et 3 de la plainte, qui
a été lue aux débats (ch. 2: «avec Paccord de V. SA, la Maison S. a remis 2 Mr
»A. W. 215 paires de jeans défectueux portant la marque «W.»...; ch. 3: «sur requéte
sde V. SA, la Maison S. a demandé expressément 3 A. W.

»a) de retirer la marque «<W.»

»b) de ne vendre ces jeans qu'a partir du mois de juin 1975, & cause des fluctua-
stions de la modes).

Ainsi la Maison V. conservait une certaine mainmise sur cette production préten-
dfiment refusée, donnant des instructions quant 4 la date de son écoulement.

b) Dans une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a déclaré que l’art. 24
LMF tend & garantir le titulaire de la marque des actes propres a induire le public
en erreur sur la provenance de la marchandise. Le titulaire de la marque peut
poursuivre quiconque a contrefait sa marque ou I’a imitée de fagon & induire le pu-
blic en erreur. Le danger d’erreur sur la provenance d’une marchandise existe lors-
que l'on peut confondre les deux signes mis en cause (ATF 95/1969 II 461 et arréts
cités; 95/1969 II 191). La protection assurée par la loi sur les marques ne vise que
les actes par lesquels la marque contrefaite, imitée ou apposée indfiment risque de
tomper le public sur la provenance de la marchandise (ATF 86/1960 II 270; cf. aussi
92/1966 II 275 et 257; 93/1967 11 426; 84/1958 1V 124; JAT 1970 I 619; 1969 1 628).
Si I'utilisation de la marque d’autrui ne comporte aucun risque de confusion, un
tel comportement ne reléve pas de la loi sur les marques de fabriques (Matter, fiche
jur. No 683).

¢) En l’espece, le titulaire de la marque, V. SA, ne fabriquait pas lui-méme ses
produits. Il les faisait fabriquer par un tiers, la Maison S., qui était autorisée & les
munir de la marque «W.» et qui avait I’obligation d’y apposer cette marque. Or, les
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jeans en question furent refusés en raison d’un défaut minime. Cest V. SA qui
I’écrit dans sa plainte. On peut certes raisonner en disant que, ayant refusé cette
marchandise, V. SA la considérait comme étrangére & son entreprise, et que le
maintien de la marque «W.» constituait une apposition indue. Mais un tel raison-
nement, valable peut-étre dans le droit commun ordinaire, ne l’est pas dans le droit
des marques, plus spécialement, ainsi qu'on 1’a vu ci-dessus, quant a la protection
que la loi sur les marques accorde aux titulaires de celle-ci. Les jeans fabriqués par
la Maison S. pour V. SA correspondaient bien a ce que voulait cette firme (instruc-
tions sur la forme, dimensions, etc.). Il ne s’agissait pas de jeans quelconques. On
doit dés lors considérer qu’ils répondaient & la marque «W.». Si, pour une raison
personnelle, V. SA a désiré ou exigé que ces jeans fussent vendus sans la marque
«W.», ce qui était son droit comme titulaire de la marque, il n’en reste pas moins
que ces jeans avaient été valablement fabriqués comme jeans provenant de V. SA
et munis de la marque de cette maison. La vente sous cette marque n’induisait donc
personne en erreur sur la provenance et ne constituait pas un risque de confusion.
La loi sur les marques ne trouvait donc aucune application en ’espéce, les moyens
de droit de V. SA étant ceux du droit ordinaire. Au surplus, les relations existant
entre V. SA et S. n’intéressaient pas A. W., qui y était étranger. Celui-ci a acquis
des jeans sur lesquels la marque «W.» avait été réguliérement apposée, en vertu des
rapports liant V. SA & S. Si, contrairement aux instructions regues, il n’a pas enlevé
cette marque, sur des jeans dont il était devenu propriétaire, cela ne constitue pas
une infraction a la loi sur les marques.

L’article 24 lettre ¢ LMF a donc été violé. La cassation du jugement de pre-
miére instance, concernant A. W., doit dés lors étre prononcée.

L’admission du deuxiéme moyen de cassation rend inutile I’examen des autres
moyens du recours.

d) S’agissant de la violation du droit matériel, la Cour doit en principe juger
elle-méme (article 58 chiffre 1 CPP). Pour toutes les raisons invoquées ci-dessus,
la Cour acquitte A. W. et met les frais, qui le concernent, a la charge du fisc.

MSchG Art. 24 lit. e; Art. 31

Die Anordnung einer amtlichen Inventaraufnahme noch vor Anhorung
der Beklagten erscheint als verhdltnismissig, wenn nicht von der Hand
zu weisen ist, dass die Beklagte ohne sofortige Aufnahme eines amtli-
chen Inventars versucht, die falschlicherweise die Marke der Kligerin
tragenden Produkte aus ihren Geschiftsriumen zu entfernen und damit
die Beweislage zu erschweren. Dagegen sprengt die beantragte Be-
schlagnahme zahlreicher Geschiiftspapiere der Beklagten mindestens
als vorldufige Anordnung ohne Anhorung des Beklagten den Rahmen
des Verhdltnismdssigen.

Der Beklagte kann nur im ordentlichen (oder im Befehls-) Verfahren
verpflichtet werden, die Herkunft von in seinem Besitz befindlichen
Erzeugnissen und Waren, die nachgemachte, nachgeahmte oder rechits-
widrigerweise angebrachte Marken tragen, anzugeben.
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L’ordre de procéder a un inventaire officiel apparait proportionné
lorsqu’il y a probablement un risque que, faute de la prise immédiate
d’un tel inventaire, la défenderesse tente d’enlever de ses locaux com-
merciaux les produits munis frauduleusement de la marque de la de-
manderesse, et que, de ce fait, 'administration de la preuve soit rendue
difficile. En revanche, le séquestre de nombreux papiers d’affaires de
la défenderesse, requis par le demandeur, déborderait le cadre de la
proportionnalité, du moins s’il était ordonné a titre de mesure provi-
soire sans entendre le défendeur.

C’est seulement au cours de la procédure ordinaire (ou sommaire) que
Pon peut imposer au défendeur Uobligation d’indiquer la provenance
des produits et des marchandises qui sont en sa possession et portent
les marques contrefaites, imitées ou appliquées frauduleusement.

Verfiigung des Einzelrichters am Handelsgericht des Kantons Ziirich
vom 8, Mirz 1979 i. S. Vuitton & Fils SA gegen Imoda AG.

in der Erwiigung,

dass dem Einzelrichter das Vorhandensein von Filschungen von Produkten der
Kligerin auf dem Platze Ziirich aus einem andern Gerichtsverfahren bekannt ist,

dass die Kligerin den Vertrieb von Produkten, auf denen die Marke der Klige-
rin nachgemacht ist, durch die Beklagte glaubhaft macht,

dass nicht von der Hand zu weisen ist, dass die Beklagte ohne sofortige Auf-
nahme eines amtlichen Inventars versucht, die filschlicherweise die Marke der Kla-
gerin tragenden Produkte aus ihren Geschiftsriumen zu entfernen und damit die
Beweislage zu erschweren,

dass deshalb die als verhdltnismissig erscheinende amtliche Inventaraufnahme
noch vor Anhdrung der Beklagten anzuordnen ist,

dass hingegen die Beklagte nach herrschender Meinung nur im ordentlichen (oder
im Befehls-) Verfahren verpflichtet werden kann, die Herkunft von in ihrem Besitz
befindlichen Erzeugnissen und Waren, die nachgemachte, nachgeahmte oder rechts-
widrigerweise angebrachte Marken tragen, anzugeben (vgl. Art. 24 lit. ¢ MSchG),

dass die von der Klidgerin beantragte Beschlagnahme zahlreicher Geschaftspa-
piere der Beklagten mindestens als vorliufige Anordnung den Rahmen des Ver-
hiltnismissigen sprengt, weshalb dieses Gesuch abzuweisen ist,

in Anwendung von Art. 31 MSchG und § 110 Abs. 2 ZPO; —

verfiigt:
1. Das Doppel der Klageschrift vom 7. Mirz 1979 wird der Beklagten zuge-
stellt.

2. Bs wird die Aufnahme eines Inventars iiber die Vorrite der Beklagten an
Toilettentaschen, Portefeuilles, Giirteln, Schultertaschen, Handtaschen, Reisetaschen,
Koffern und anderen Leder- oder Imitationslederwaren angeordnet, welche Waren
dadurch gekennzeichnet sind, dass auf dunkelbraunem Grund in gelblicher Farbe
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die Initialen LV ineinander verschlungen und Bildzeichen aufgedruckt sind, die ein
vierblittriges Kleeblatt mit gelbem Punkt in der Mitte und im gelben Kreis, sowie
ein Motiv bestehend aus vier linglichen Blittern mit gelbem Mittelpunkt und gelber
Umrandung in Karoform, sowie ein Motiv bestehend aus vier lénglichen Bléttern in
gelber Farbe mit braunem Mittelpunkt und ohne Umrandung zeigen und so im Ver-
hiltnis zueinander angeordnet sind, dass entweder die ineinander verschlungenen
Initialen L'V oder das Motiv des vierblittrigen Kleeblatts im gelben Kreis den Mit-
telpunkt eines grossen Karos bilden, dessen Ecken durch das Blattmotiv in gelbem
Karo gebildet werden, welche Ecken durch vier Blattmotive in gelber Farbe mit
braunem Mittelpunkt ohne Umrandung auf einer ideellen Linie miteinander ver-
bunden sind.

Mit dem Vollzug dieser Inventaraufnahme (nach erfolgter Sicherstellung der
Kosten durch die Klidgerin) wird der Stadtammann des Kreises Ziirich 3 beauftragt.

3. Im iibrigen wird das Gesuch um Erlass einer vorliaufigen Anordnung abge-
wiesen . . .

MSchG Art. 29 und 31; Prozessrecht (Ziirich)
1. Art. 29 und 31 MSchG.
Diese Bestimmungen hindern die Kantone nicht, in Streitigkeiten iiber
Marken die zum Erlass vorsorglicher Massnahmen zustdndigen Be-
horden zu bezeichnen und deren Entscheid durch eine obere Instanz
tiberpriifen zu lassen.
2. Art. 68 Abs. 1 lit. a OG.
Machen die Kantone von dieser Mdglichkeit Gebrauch, so ldsst sich
nicht sagen, dass ihre Behdrden kantonales Recht anstelle des mass-
gebenden eidgendssischen anwenden.

1.Art. 29 et 31 LMF.

Ces dispositions n’empéchent pas les cantons de désigner les autorités
compétentes pour ordonner des mesures provisionnelles dans des con-
testations en matiére de marques et de soumettre la décision de ces
autorités a I'examen d’une instance supérieure.

2. Art. 68 al. 1 lettre a OJ.

Si les cantons font usage de cette possibilité, on ne peut pas dire que
leurs autorités appliquent du droit cantonal a la place du droit fédéral
déterminant.

BGE 104 II 219, Praxis 67 (1978) 482 und JT 126 (1978) I 263,
Urteil der I. Zivilabteilung vom 19. Juni 1978 i. S. Rankl und Mitbe-
teiligte gegen Leder-Locher AG und Mitbeteiligte.

A. — Rankl ist Inhaber einer am 30. Mai 1974 unter Nr. 406 434 international
registrierten und am 31. Dezember 1975 unter Nr. 418 966 fiir zusitzliche Waren-
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klassen eingetragenen Bildmarke, die aus einem bestimmt ausgestalteten A besteht.
Die Etienne Aigner International AG und die Etienne Aigner (Suisse) AG sind Li-
zenznehmerinnen fiir die Herstellung und den Vertrieb der mit dieser Marke ver-
sehenen Waren. Rankl und die beiden Lizenznehmerinnen sind der Meinung, die
Leder-Locher AG und deren Verwaltungsrite Hans und Mathilde Locher verletzen
die Rechte an dieser Marke dadurch, dass sie seit Dezember 1977 Lederwaren unter
einem &hnlichen Zeichen in Verbindung mit den Worten «Leder-Locher (exclusive)»
verkaufen.

Am 9. Januar 1978 ersuchten sie den Einzelrichter im summarischen Verfahren
am Handelsgericht des Kantons Ziirich, der Leder-Locher AG sowie Hans und Ma-
thilde Locher vorsorglich zu verbieten, Waren mit diesem Zeichen herzustellen oder
herstellen zu lassen, zu vertreiben oder vertreiben zu lassen oder dafiir zu werben.
Der Einzelrichter hiess das Gesuch am 3. Februar 1978 gut und setzte den Klagern
zwanzig Tage Frist, um die ordentliche Klage anhingig zu machen.

B. — Auf Nichtigkeitsbeschwerde der Beklagten hin hob das Kassationsgericht
des Kantons Ziirich diesen Entscheid am 14. April 1978 auf und wies das Begehren
der Kldager um Anordnung vorsorglicher Massnahmen ab.

Das Kassationsgericht filhrte insbesondere aus, nach Art.31 MSchG und § 222
Ziff. 3 ZPO setze die Anordnung vorsorglicher Massnahmen die Glaubhaftmachung
des geltend gemachten Anspruchs voraus. Dabei sei zu beriicksichtigen, dass die
Kldger mit ihrem Gesuch die vorzeitige Vollstreckung ihres angeblichen Unterlas-
sungsanspruches erstrebten. Die begehrte Massnahme stelle also einen schweren
Eingriff dar. Daher miissten an die Glaubhaftmachung des Anspruches strenge An-
forderungen gestellt werden. Der Einzelrichter diirfe diesfalls nicht dem ordentli-
chen Verfahren vorgreifen. Ein vorldufiges Verbot der Verwendung der Marke der
Beklagten wire daher nur zuldssig, wenn geniigend glaubhaft gemacht wire, dass
dieses Zeichen die Marke der Klidger verletze. Das sei nach dem Gesagten nicht der
Fall. Das vorsorgliche Verbot des Einzelrichters verletze unter den gegebenen Um-
stinden einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz.

C. ~ Die Kldger haben gegen den Beschluss des Kassationsgerichts ausser einer
staatsrechtlichen Beschwerde auch Nichtigkeitsbeschwerde eingereicht. Sie beantra-
gen, den Beschluss aufzuheben und die Sache zu neuer Entscheidung an die Vor-
instanz zuriickzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

1. — Die Klidger sehen den Nichtigkeitsgrund der Anwendung kantonalen statt
eidgenossischen Rechts (Art. 68 Abs. 1 lit.a OG) darin, dass das Kassationsgericht
die Verletzung des wesentlichen Verfahrensgrundsatzes (§ 281 Ziff. 1 ZPO) aus-
schliesslich aus materiellen markenrechtlichen Uberlegungen zu Schutzwiirdigkeit
und Verwechselbarkeit der Zeichen ableite und dabei Erwégungen treffe, welche
die Aufhebung des Entscheides des bundesrechtlich als einzige Instanz geforderten
Einzelrichters nicht einmal unter dem Gesichtspunkt der Verletzung klaren materiel-
len Rechtes (§ 281 Ziff. 3 ZPO) rechtfertigen wiirden. Sie machen geltend, es gehe
nicht an, dass das Kassationsgericht, dessen materielle Eingriffsméglichkeiten je-
denfalls auf «klares Recht» beschrinkt seien (§ 281 Ziff. 3 ZPO), unter Berufung auf
kantonales Verfahrensrecht (§ 281 Ziff. 1 ZPO) sozusagen zur (ausserordentlichen)
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Berufungsinstanz werde und den Vollzug vorsorglicher Massnahmen hindere, die
in Anwendung materiellen Bundesrechts von einer bundesrechtlich berufenen einzi-
gen Instanz angeordnet wurden.

2. — Es ist den Kantonen nicht verwehrt, in Streitigkeiten betreffend das geistige
Eigentum, die sie auf Grund der einschligigen Bundesgesetze von einer einzigen
kantonalen Instanz beurteilen lassen miissen, die Zustindigkeit, vor der Einleitung
des Hauptprozesses vorsorgliche Massnahmen zu treffen, besonders zu regeln. So
wurde entschieden, dass Art. 49 des Bundesgesetzes von 1907 betreffend die Erfin-
dungspatente dem Kanton Ziirich nicht verbiete, vor der Anhingigmachung der
Zivilklage gestellte Begehren um Erlass vorsorglicher Verfiigungen statt durch das
im Hauptprozess zustindige Handelsgericht durch den fiir das summarische Be-
fehlsverfahren vorgesehenen Richter beurteilen zu lassen (BGE 56 II 327). Gleiches
gilt unter der Herrschaft des Art.78 Abs.2 PatG, wonach die Kantone die zum
Erlass vorsorglicher Verfiigungen zustindigen Behorden bezeichnen. Auf demselben
Boden steht ausdriicklich auch Art. 53 URG. Fiir das Markenschutzgesetz, das iiber
die Zustindigkeit zum Erlass vorsorglicher Verfiigungen nichts sagt, ergibt sich der
namliche Grundsatz unmittelbar aus Art. 64 Abs. 3 BV. Diese Bestimmung verbietet,
aus Art. 29 oder 31 MSchG zu schliessen, die Kantone diirften den vor Einleitung
des Hauptprozesses fiir vorsorgliche Massnahmen zustindigen Richter nicht frei
bestimmen. Art. 29 und 31 MSchG untersagen ihm das nicht ausdriicklich und sind
eng, d. h. verfassungskonform, nicht verfassungswidrig auszulegen.

Das Recht der Kantone, den zustindigen Richter zu bestimmen, schliesst die
Befugnis in sich, die von ihm getroffenen Massnahmen durch eine obere Instanz
iiberpriifen zu lassen. Art.29 Abs.1 MSchG steht dem nicht im Wege. Diese Be-
stimmung regelt den Instanzenzug nur fiir «zivilrechtliche Streitigkeiten», d.h. fiir
den auf endgiiltige Beurteilung abzielenden Prozess, nicht auch fiir das Verfahren
auf Erlass vorsorglicher Massnahmen (Davip, Kommentar zum MSchG, 2. Auflage,
N.2 und 3 zu Art. 29), Sie ist das Gegenstiick zu Art. 29 Abs.2 MSchG und Art. 45
lit.ta OG (frither Art. 62a OG), welche die Berufung in Streitigkeiten iiber den
Schutz der Fabrik- und Handelsmarken ohne Riicksicht auf den Streitwert zulassen.
Das Gesetz will verhindern, dass in diesen Fillen, weil sie stets an das Bundesgericht
weitergezogen werden konnen, mehr als eine kantonale Instanz materiell urteile.
Entscheide {iber vorsorgliche Massnahmen kOnnen nicht mit der Berufung an das
Bundesgericht angefochten werden; sic gelten nicht als in «Zivilstreitigkeiten» er-
gangen, da sie das Rechtsverhéltnis der Parteien nicht endgiiltig regeln (BGE 69 IT
125). Der Grundgedanke des Art.29 Abs.1 MSchG trifft daher auf solche Ent-
scheide nicht zu. Der Bundesgesetzgeber hat keinen Anlass, eine obere kantonale
Instanz zur Uberpriifung von Entscheiden, die nicht mit der Berufung an das Bun-
desgericht angefochten werden konnen, zu untersagen.

3. — Der angefochtene Beschluss des Kassationsgerichtes ist daher nicht in Miss-
achtung «massgebenden eidgensssischen Rechts» im Sinne von Art. 68 Abs. 1 lit. a
OG ergangen. Ob das Kassationsgericht zu Recht annimmt, der Einzelrichter des
Handelsgerichts habe durch Bejahung der Glaubhaftmachung der Markenrechts-
verletzung einen wesentlichen Verfahrensgrundsatz verletzt (§ 281 Ziff. 1 ZPO), oder
ob es den einzelrichterlichen Entscheid nur auf «Verletzung klaren materiellen
Rechts» (§281 Ziff. 3 ZPO) hin iiberpriifen durfte, ist ausschliesslich eine Frage
des kantonalen Rechts und daher im vorliegenden Beschwerdeverfahren nicht zu
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entscheiden. Bundesrecht hitte ihm selbst dann nicht verboten, iiber Verstdsse gegen
Verfahrensvorschriften zu urteilen, wenn der Einzelrichter des Handelsgerichts von
Bundesrechts wegen einzige Instanz wire (BGE 56 II 68). Auch erlaubt Art. 68 OG
dem Bundesgericht nicht, iiber die richtige Anwendung des materiellen Rechts zu
befinden. Die Klidger verlangen das auch nicht.

Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.

MSchG Art. 31

Von vorliufigen Anordnungen (ohne vorherige Anhorung des Beklag-
ten) ist abzusehen, wenn das Verhalten der Kligerin selbst nicht auf
besondere Dringlichkeit schliessen ldsst, z. B. wenn sie spitestens seit
Anfang Februar 1979 von dem als unzulissig geriigten Feilhalten
nachgemachter Markenartikel wusste und erst am 23. Mdrz 1979 da-
gegen remonstrierte, und wenn andererseits durch eine kurze Frist zur
Stellungnahme zum Massnahmebegehren keine besondere zusdtzliche
Gefahr entstehen kann.

Il y a lieu de s’abstenir de prendre des mesures provisoires (sans en-
tendre le défendeur) lorsque le comportement de la demanderesse
méme ne permet pas de conclure a une urgence particuliére, par exem-
ple si, au début de février 1979 au plus tard, elle était au courant
de la vente prétendument illicite d’articles de marque contrefaits et si
elle W'a protesté a ce sujet que le 23 mars 1979, et enfin si, d’autre
part, il B’y a aucun risque supplémentaire particulier a fixer un bref
délai au défendeur pour présenter des observations quant a la demande

de mesures provisionnelles.

Verfiigung des Einzelrichters am Handelsgericht des Kantons Ziirich
vom April 1979 i. S. Vuitton & Fils SA gegen Cuimodo AG.

in der Erwigung,

dass vorldufige Anordnungen (einstweilige Verfligungen) ohne Anhorung der
Gegenpartei nur zulidssig sind, wenn besondere Dringlichkeit gegeben bzw. Gefahr
im Verzug ist (§ 110 Abs.2 ZPO, Art.9 Abs. 3 UWG), da die Anordnung einer die
beklagte Partei beschwerenden Massnahme ohne ihre vorherige Anhorung grund-
sitzlich nur mit Zuriickhaltung zu verfiigen ist, weil sie eine vorlaufige Verweigerung
des rechtlichen Gehors darstellt,

dass von einer vorliufigen Anordnung insbesondere dann abzusehen ist, wenn
das Verhalten der Klidgerin selbst nicht auf besondere Dringlichkeit schliessen lisst,
was vorliegendenfalls zutrifft, da die Kldgerin spitestens seit anfangs Februar 1979
von dem als unzuldssig geriigten Feilhalten nachgemachter Markenartikel wusste
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und erst am 23. Marz 1979 dagegen remonstrierte, so dass sie keinen Anspruch auf
eine unverziigliche Tatigkeit der Massnahmeinstanz hat,

dass Gefahr mit aller Wahrscheinlichkeit nicht im Verzuge ist, da die beklagte
Partei bereits durch das Schreiben der Kligerin vom 23. Méirz 1979 auf die vorge-
worfene Unzulassigkeit ihres Tuns aufmerksam wurde und durch eine kurze Frist
zur Stellungnahme zum Massnahmebegehren keine besondere zusidtzliche Gefahr
entstehen kann,

dass die Kligerin glaubhaft gemacht hat, dass die von der Beklagten vertriebe-
nen Artikel, die ein mit den geschiitzten kligerischen Marken prima facie identisches
Zeichen tragen, mit den kligerischen Produkten verwechselt werden konnen,

dass aus der Verwechselbarkeit von den Produkten verschiedener Herkunft die
Gefahr von Publikumstiuschungen und einer Marktverwirrung entsteht und dies
fiir die Kligerin einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil bedeutete (vgl.
§ 222 Ziffer 3 ZPO, Art. 9 Abs.2 UWG und Art. 31 MSchG),

dass die begehrten Massnahmen an sich zuldssig und moglich sind; —

verfiigt:
1. Das Doppel der Klageschrift vom 4. April 1979 wird der Beklagten zugestellt.
2. Das Gesuch um Erlass einer vorliufigen Anordnung (einstweilige Verfiigung)
wird abgewiesen . ..

MSchG Art. 31
Werden Waren mit einer nachgemachten Marke in den Verkehr ge-
bracht, so ist ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil fiir die
Kldgerin darin zu sehen, dass das Publikum iiber die Herkunft der
Ware getduscht wird und die von ihr hinterlegten Zeichen in ihrer
Funktion, die damit versehenen Waren mit dem Betrieb der Kligerin
zu verbinden, beeintrichtigt werden. Die Gefahr einer solchen Beein-
trichtigung nimmt Zu mit dem Andauern von Verletzungshandlungen.

Lorsque des marchandises portant une marque contrefaite sont mises
sur le marché, il faut considérer qu’il en résulte pour la demanderesse
un dommage difficilement réparable du fait que le public est trompé
sur la provenance de la marchandise et que le réle des dessins déposés,
qui consiste a établir un lien entre la marchandise et 'entreprise de la
demanderesse, est perturbé. Le risque d’un tel préjudice croit en fonc-
tion de la durée des actes illicites.

Verfiigung des Einzelrichters am Handelsgericht des Kantons Ziirich
vom 7. Mai 1979 i. S. Vuitton & Fils SA gegen Cuimodo AG.

Aus den Erwigungen:

... Gemiss Art. 24 lit. ¢ macht sich verantwortlich, wer wissentlich Waren in den
Verkehr bringt, die mit einer nachgemachten Marke versehen sind. Zustindig fiir
den Erlass vorsorglicher Massnahmen ist der Einzelrichter, gestiitzt auf Art. 61 Abs.?2
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GVG, Art.31 MSchG und §222 Ziffer 3 ZPO, ferner Art.9 UWG. Anspruchs-
berechtigt ist neben dem getauschten Kaufer der Inhaber der Marke (Art. 27 Ziffer 1
MSchG).

Vorsorgliche Massnahmen sind zuldssig zur Abwehr eines drohenden, nicht leicht
wiedergutzumachenden Nachteils. Vorliegendenfalls ist ein solcher Nachteil fiir
die Kligerin darin zu sehen, dass das Publikum iiber die Herkunft der Ware ge-
tauscht wird und die von ihr hinterlegten Zeichen in ihrer Funktion, die damit
versehenen Waren mit dem Betrieb der Kligerin zu verbinden, beeintriachtigt wer-
den. Die Gefahr einer solchen Beeintrachtigung nimmt zu mit dem Andauern von
Verletzungshandlungen. Die Kidgerin hat daher ein legitimes Interesse, einer sol-
chen Beeintrichtigung moglichst rasch ein Ende zu setzen.

Dem Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen ist damit grundsitzlich statt-
zugeben.

5. Die Kligerin verlangt Unterlassung der verletzenden Handlungen durch die
Beklagten und die Androhung der Bestrafung ihrer Organe im Falle der Zuwider-
handlung; beide Anspriiche sind markenrechtlich zulissig (vgl. H. Davip, Kommen-
tar zum schweiz. MSchG, 3. Aufl, Art. 25 Anm.7 und 7a). Sie widersprechen auch
als vorsorgliche Massnahmen dem Grundsatz der Verhiltnismassigkeit nicht. Eine
Beschlagnahmung ist in Art. 31 MSchG ausdriicklich als mogliche Form vorsorgli-
cher Massnahmen vorgesehen; damit ist auch eine entsprechende Androhung als
milderes Mittel, dass erst im Falle einer fortgesetzten Widerhandlung verfiigt wiirde,
zuldssig. Damit ist dem Massnahmebegehren so stattzugeben, wie es gestellt wurde.
Gleichzeitig ist der Kligerin Frist zur Anhebung der ordentlichen Klage anzusetzen.

6. Da die vorsorglichen Massnahmen bereits gestiitzt auf das MSchG im bean-
tragten Umfange verfiigt werden, ist nicht weiter zu priifen, ob ein Anspruch auch
nach dem UWG gegeben wire.

MSchG Art. 31; Prozessrecht (Ziirich)
Das Unterlassungsbegehren wird nicht dadurch gegenstandslos, dass
die Beklagte nach Zustellung des Gesuches um Erlass vorsorglicher
Massnahmen erkliirt, sie habe kein Interesse am weiteren Absatz der
beanstandeten Erzeugnisse und habe jegliche weitere Lieferung ab ih-~
rem Lager sofort eingestellt.
Die Androhung einer Ordnungsbusse gemdss § 306 ZPO (Ziirich) ist
nicht am Platz beim Verstoss gegen ein Verdusserungsverbot, wo jede
rechtswidrige Handlung sachlich und zeitlich eng begrenzt und in sich
abgeschlossen ist.
Kein schiitzenswertes Interesse der Kldgerin an einer vorsorglichen
Beschlagnahme von Geschiftspapieren der Beklagten zur Feststellung
der Herkunft von in ihrem Besitz befindlichen Waren, die nachge-
machte Marken tragen, wenn nichts dafiir vorliegt, dass die buchhal-
tungspflichtige Beklagte in strafbarer Weise Geschiiftspapiere ver-
schwinden liesse oder vor Ablauf von 10 Jahren vernichten wiirde.
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Eine Bekanntgabe des Lieferanten iiber das Massnahmeverfahren wire
irreversibel und kann daher als vorsorgliche Massnahme nicht ange-
ordnet werden.

Les conclusions tendantes a I'abstention d’un acte ne deviennent pas
sans objet lorsque la défenderesse déclare, aprés la notification de la
requéte de mesures provisionnelles, qu’elle n’a plus d’intérét a conti-
nuer de vendre les produits litigieux et qu’elle a cessé toute livraison
par son entrepot.

La menace d’une amende d’ordre selon le par. 306 CPC Zuricois n’est
pas de mise en cas de violation de Uinterdiction d’aliénation, ou tout
acte illicite est étroitement limité, matériellement et dans le temps, et
constitue un tout en Soi.

La demanderesse n’a aucun intérét digne de protection au séquestre
provisionnel de papiers d’affaires de la défenderesse en vue de déter-
miner la provenance de marchandises qui se trouvent en sa possession
et portent la marque contrefaite, lorsque rien n'indique que la défen-
deresse, qui a l'obligation de tenir une comptabilité, tente frauduleuse-
ment de faire disparaitre des papiers d affaires ou les détruirait avant
qu’un délai de dix ans soit écoulé.

Verfiigung des Einzelrichters am Handelsgericht des Kantons Ziirich
vom 29. Mirz 1979 1. S. Vuitton & Fils SA gegen Imoda AG.

Aus den Erwdigungen:

2. Zu beurteilen ist zunichst das Klagebegehren 3. Nach Art. 31 MSchG in Ver-
bindung mit § 61 Abs.2 GVG trifft der Einzelrichter die als nétig erachteten vor-
sorglichen Bestimmungen (vgl. auch Art.9 UWG und § 222 Ziffer 3 ZPO in Ver-
bindung mit § 110 ZPO).

Die Beklagte bestreitet nicht, dass die von ihr vertriebenen und von der Kli-
gerin beanstandeten Artikel das geschiitzte Markenzeichen der Kldgerin in sklavi-
scher Nachmachung tragen. Sie erkldrt indessen, sie habe nach dem sie auf eine
mogliche Markenrechtsverletzung aufmerksam gemacht worden sei, kein Interesse
am weiteren Absatz dieser Erzeugnisse, und sie habe jegliche weitere Lieferung ab
ihrem Lager sofort eingestellt. Damit ist das Klagebegehren indessen nicht gegen-
standslos geworden; vielmehr ist der Beklagten fiir den Fall, dass sie sich nicht an
ihr Unterlassungsversprechen halten sollte, der im Gesetz vorgesehene Rechtsnach-
teil anzudrohen.

Dem Erlass eines umfassenden Verbotes widersetzt sich die Beklagte im wesent-
lichen mit dem Einwand, die Kligerin habe keinerlei Hinweise fiir drohende weitere
Inverkehrsetzung beanstandeter Artikel durch die Beklagte vorgebracht und werde
auch solche nicht glaubhaft machen konnen; sie, die Beklagte, habe jegliche weitere
Anlieferung gestoppt. — Die Beklagte handelt nach ihrem erklirten Geschiftszweck
mit modischen Accessoires usw. Kauf und Verkauf von Waren der hier in Frage
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stehenden Art gehdren somit zu ihrer tiglichen Geschiftstiatigkeit. Die Gefahr wei-
terer markenverletzender Verkidufe ist daher trotz der gegenteiligen Beteuerungen
der Beklagten nicht von der Hand zu weisen. Dazu kommt, dass die von der Be-
klagten angestrebte Unterscheidung zwischen Lagerware und allenfalls noch zu er-
werbender Ware sich praktisch nicht durchfiihren ldsst. Auch beim Verkauf von
Lagerware konnte sich die Beklagte darauf berufen, sie habe die Artikel neu zuge-
kauft, und deren Verkauf unterliege nicht einer Strafandrohung. Der Sachlage und
den Interessen der Kldgerin wird nur ein umfassendes (einstweiliges) Verkaufsverbot
gerecht. Ein solches erscheint daher als im Sinne von Art. 31 MSchG nétig.

Derselbe Schluss ist aus der enger gefassten Vorschrift des Art.9 UWG abzu-
leiten. Die Parteien stehen, wenn auch auf verschiedenen Stufen, miteinander im
wirtschaftlichen Wettbewerb. Die Beklagte bestreitet nicht, dass die in Frage ste-
henden, von ihr vertriebenen Waren das geschiitzte Markenzeichen in sklavischer
Nachmachung tragen. Bringt sie aber solche Produkte, die den letzten Abnehmer
iiber ihre Herkunft zu tiuschen vermogen, auf den Markt, so konkurrenziert sie
damit das echte Produkt der Kldgerin und bedroht sie die Kligerin mit einem
nicht leicht ersetzbaren Nachteil in Gestalt einer Marktverwirrung und einer damit
verbundenen Umsatz- und Gewinneinbusse. Dem Klagebegehren 3 ist daher in
materieller Hinsicht vollumfinglich zu entsprechen.

Gleichzeitig ist der Klidgerin Frist zur Anhebung der ordentliche Klage anzu-
setzen.

Mit dem Verbot sind die normale Strafandrohung — Haft oder Busse gemiss
Art. 292 StGB -~ sowie antragsgemdiss die Androhung der Beschlagnahme im Sinne
von Art.31 MSchG zu verbinden. Die von der Kligerin ausserdem beantragte «as-
treinte» dagegen erscheint im vorliegenden Falle als ungeeignete Strafandrohung.
Sie ist am Platz bei dauernder, sich iiber einen lingeren Zeitraum erstreckender
Widerhandlung gegen eine richterliche Anordnung, nicht aber beim Verstoss gegen
ein Ver#usserungsverbot, wo jede rechtswidrige Handlung sachlich und zeitlich eng
begrenzt und in sich abgeschlossen ist (vgl. STRAULI/MESSMER, N 10 zu § 306 ZPO).

3. ...

4. Dieselbe Ungewissheit iliber die Absichten der Kldgerin besteht hinsichtlich
des Klagebegehrens 2. Dieses erweist sich aber ohnehin als unbegriindet, weshalb
nicht zu priifen ist, ob es als von der Kldgerin auch nach erfolgter Anhdrung der
Beklagten aufrechterhalten gelten miisse.

Die Kligerin verlangt die Beschlagnahme sdmtlicher Belege der Beklagten iiber
den Einkauf und Verkauf verschiedener Artikel «zur Beweissicherung». Sie bezweckt
damit die «Sicherung der im Hauptverfahren zu stellenden und zu begriindenden
Antrige auf Einziehung und Vernichtung der Kopien gemiss Art. 32 MSchG und
auf Auskunftserteilung iiber deren Hersteller gemiss Art. 24 lit. ¢ MSchG». Damit
die Kléagerin erfahrt, welche Gegenstinde einzuziehen und zu vernichten sie zu
beantragen berechtigt ist, geniigt und taugt einzig das Inventar. Darauf, dass sie in
diesem Zusammenhang Kenntnis der Liefer- und der Abnehmerfirmen erhalte, hat
sie keinen Anspruch, und dass sie den Umsatz der Beklagten kennen miisse, damit
sie ein allfilliges Schadenersatzbegehren beziffern kénne, behauptet sie nicht.

Dazu kommt, dass eine vorsorgliche Beschlagnahme solcher Geschéftspapiere
einen schweren Eingriff in die Geschiftstitigkeit der Beklagten bedeuten wiirde. Die
Beklagte hat entgegen der Auffassung der Kligerin Anspruch anf den Besitz an
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den Originalbelegen, die Teil ihrer Geschiftsbuchhaltung sind. Sodann liegt nichts
dafiir vor, dass die — buchhaltungspflichtige — Beklagte in strafbarer Weise (Art. 325
und 326 StGB) Geschiftspapiere verschwinden liesse oder vor Ablauf von zehn
Jahren vernichten wiirde (vgl. OR Art. 962 Abs. 2). Der Kldgerin ist daher ein schiit-
zenswertes Interesse an einer vorsorglichen Beschlagnahme von Geschiftspapieren
der Beklagten abzusprechen.

Eine solche vorsorgliche Beschlagnahme hiitte iibrigens auch vor Art.24 lit.e
MSchG keinen Bestand. Wohl ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Beklagte
vom ordentlichen Richter verpflichtet werden wird, die Herkunft von in ihrem Be-
sitz befindlichen Waren anzugeben, die nachgemachte Marken tragen. Das Gesetz
sieht als Sanktion fiir die Zuwiderhandlung gegen ein allfilliges derartiges richter-
liches Gebot Strafe bis zu einem Jahr Gefingnis, verbunden mit Busse bis zu
Fr. 2000.— vor (Art.25 Abs.1 MSchG). Ohne besonderen Grund — und ein solcher
wird bisher von der Kligerin nicht namhaft gemacht — darf nicht angenommen
werden, die Organe der Beklagten wiirden sich selbst unter diesen Strafandrohungen
weigern, in Verletzung einer rechtskriiftigen richterlichen Auflage den Lieferanten
der beanstandeten Ware zu nennen. Sollten sie dies trotzdem tun, so wird der Kli-
gerin allenfalls im Vollstreckungsverfahren der Weg der Beschlagnahme offen-
stehen (§ 307 Abs. 1 Ziff. 2 ZPO). Eine Bekanntgabe des Lieferanten iiber das Mass-
nahmeverfahren kann die Kiigerin auch deshalb nicht verlangen, weil sie irrever-
sibel wire und daher als vorsorgliche Massnahme nicht angeordnet werden kann.

Das Klagebegehren Ziffer 2 ist daher abzuweisen.

5. Die Beklagte beantragt ihrerseits, die vorsorgliche Massnahme von der Lei-
stung einer Sicherheit in der Hohe von Fr.1000.— abhiingig zu machen. Sicherzu-
stellen hitte die Kldgerin aber zum vorneherein nicht eine prozessuale Umtriebsent-
schddigung, sondern nur einen der Beklagten aus der vorsorglichen Massnahme
erwachsenden Schaden. Mit einem solchen Schaden ist aber nicht zu rechnen, da die
Beklagte nicht bestreitet, dass die auf den beanstandeten Waren angebrachten Mar-
ken den geschiitzten Marken der Kligerin nachgemacht sind. Sodann erklirt die
Beklagte selbst, ihr restlicher Lagerbestand sei nur geringfiigig (act. 31 S.4). Es be-
steht somit kein Anlass, die vorsorgliche Massnahme von einer Sicherstellung durch
die Kldgerin abhingig zu machen.

PVUe Art. 2 und 4
Priorititsrecht zugunsten schweizerischer Markenhinterleger?
— Der Inliinder kann die Prioritit einer auslindischen Erstanmeldung
im Inland nur beanspruchen, wenn die innerstaatliche Gesetzgebung
Art.4 PVUe zugunsten der inliindischen Staatsangehérigen fiir an-
wendbar erklirt.
— Da im schweizerischen Markenschutzgesetz eine entsprechende Be-
stimmung fehlt, konnen schweizerische Markeninhaber sich bei aus-
lindischer Erstanmeldung in der Schweiz nicht auf die Unionspriori-
tit berufen.
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Droit de priorité en faveur des déposants suisses de marques?

— Dans son pays, le national ne peut revendiquer la priorité fondée
sur une premiére demande a I'étranger que si la législation interne
déclare 'art. 4 CUP applicable aux ressortissants nationaux.

— Une telle disposition n’existe pas dans la loi suisse sur les marques;
par conséquent, les titulaires suisses de marque ne peuvent pas en
Suisse invoquer la priorité de I'Union en se fondant sur une premiére
demande a I'étranger.

PMMBI 17 (1978) 1 59 und GRUR Int. 1979, 119, Auskunft des
Amtes (Markensektion) vom 7. Juni 1978.

Zur Frage,

ob Markeninhaber schweizerischer Staatsangehorigkeit sich nach im Ausland er-
folgter Erstanmeldung in der Schweiz auf das Prioritdtsrecht gemiss Art. 4 PVUe
berufen konnen,

nimmt das Amt wie folgt Stellung:

1. — Art. 2 der Pariser Verbandsiibereinkunft (PVUe) statuiert die Gleichstellung
der Angehorigen der Verbandsstaaten (Auslinder) mit den Inlindern, d. h. mit den
Angehorigen des Verbandsstaates, in welchem der Schutz beansprucht wird. Die
Bestimmung schliesst nicht auch umgekehrt die Gleichstellung des Inlinders mit
dem Auslander ein, da die PVUe als volkerrechtlicher Vertrag auf Inlinder grund-
sitzlich nicht anwendbar ist. Die in der PVUe verankerten besonderen Rechte kon-
nen daher von Inlindern nur insoweit beansprucht werden, als sie ihnen von der
nationalen Gesetzgebung des Schutzstaates zugestanden werden. Daraus folgt, dass
Auslander im Vergleich zu den Inlindern besser gestellt sein konnen, wenn die
PVUe weitergehende Rechte als das nationale Recht des Schutzstaates gewahrt
Bussg, Warenzeichengesetz, 5. A. [1976], N 1 zu Art. 2 PVUe, S. 704; BODENHAUSEN,
Kommentar zur PVUe, 1971, Anm. f zu Art.2 Abs. 1; MIosca, Internationaler Mar-
ken- und Herkunftsschutz, 1967, S.17 f.; TROLLER, Die mehrseitigen volkerrechtli-
chen Vertrige im internationalen gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 1965,
S. 37; derselbe, Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht im gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht, 1952, S.19£.). Das eben Ausgefiithrte bezieht sich
ohne Zweifel auch auf die Einrdumung des Priorititsrechts; der Inldnder kann die
Prioritdt einer auslindischen Erstanmeldung im Inland nur beanspruchen, wenn
die innerstaatliche Gesetzgebung die PVUe oder deren Art.4 zugunsten der inlin-
dischen Staatsangehorigen fiir anwendbar erklirt (vgl. BODENHAUSEN, a. a. 0., Anm. b
zu Art. 4 Abschnitt A Abs. 1). Wofiir die Verbandsldnder sich in diesem Punkt ent-
scheiden, ist ihnen durchaus freigestellt.

2. — Es ist unbestritten, dass das Markenschutzgesetz keine Regelung des Priori-
tatsrechts und keine mit dem Art. 16 PatG vergleichbare Bestimmung enthilt, auf-
grund welcher schweizerische Staatsangehorige sich bei ausldndischer Erstanmeldung
in der Schweiz auf die Unionsprioritit berufen konnten. Daraus ergibt sich, dass
Markeninhaber schweizerischer Staatsangehorigkeit in solchen Fallen nicht in den
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Genuss des Prioritidtsrechts gemiss Art. 4 PVUe kommen. Diese Rechtslage mag im
Einzelfall unbefriedigend sein, ldsst sich jedoch nicht etwa auf dem Wege der Liicken-
fitllung oder der Auslegung des geltenden Markenschutzgesetzes indern. Immerhin
sei bemerkt, dass dieses Problem — obschon grundsitzlicher Natur — in der Praxis
von eher geringer Bedeutung ist, da die iiberwiltigende Mehrheit der schweizerischen
Markenhinterleger ihre Marken zunichst im Inland eintragen ldsst.

IV. Wettbewerbsrecht

UWG Art. 1
Ein Ausschliesslichkeitsvertrag bindet nur die Vertragsparteien. Er
kann Dritten nicht entgegengehalten werden, auch wenn sie bosgldubig
sind.
Die Nichtbeachtung einer Ausschliesslichkeitsvereinbarung durch ei-
nen Dritten, der hiervon Kenntnis hatte, stellt grundsitzlich keine un-
erlaubte Handlung im Sinne von Art. 41 OR und keinen unlauteren
Wettbewerb dar.
Wer sich aber unlauterer Mittel bedient, um die Anwendung einer ihm
bekannten Ausschliesslichkeitsabrede zu umgehen, begeht unlauteren
Wettbewerb., Auf den Zwischenmann, der ein solches Vorgehen be-
ginstigt, ist das UWG ebenfalls anwendbar.

Un contrat d’exclusivité (de vente, de représentation) ne lie que les
parties au contrat. Il est inopposable aux tiers, méme de mauvaise
foi.

Le fait, par un tiers, de ne pas respecter une clause d’exclusivité dont
il avait connaissance ne constitue pas, dans la régle, un acte illicite
au sens de I'art. 41 C.O., ni un acte de concurrence déloyale.

Toutefois celui qui use de procédés contraires aux régles de la bonne
foi pour éluder Iapplication des clauses d’un contrat d’ exclusivité dont
il connait I'existence commet un acte de concurrence déloyale. L’in-
termédiaire qui favorise un tel acte tombe aussi sous le coup de la
L.C.D.

SemJ 100 (1978) 465, Urteil der Cour de Justice civile des Kantons
Genf vom 14. Oktober 1977 i. S. Siegwart & Co. AG gegen Hari.

Faits:
1. — Siegwart et Co A.G., ayant son siége 4 Hergiswil (Nidwald), est une société
anonyme qui exerce son activité dans la fabrication et le commerce des verres.
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Elle a obtenu depuis 1969 de la société anglaise Dema Glass Ltd, qui fabrique
entre autres des verrres a café, sous Ia désignation B 204/70z, le droit exclusif de
vendre cette marchandise en Suisse.

2. — W. Hari dirige & Genéve une affaire inscrite au Registre du Commerce en
1964 sous le nom de Multicom. Un des buts de ce commerce, est notamment, I'im-
port-export et le commerce en gros d’articles de ménage, soit de verreries, faiences
et porcelaines.

3. — W. Hari a travaillé pendant prés de trois ans avec Siegwart et Co A.G. qui
lui vendait des verrres et lui laissait la possibilité de se constituer sa propre clien-
tele en Suisse romande.

Siegwart et Co A.G. a mis fin 4 cet arrangement par lettre du 3 novembre 1972:
elle a décidé de prendre dorénavant directement contact avec la clientéle romande
et de ne plus vendre de verres & Multicom car Harri ne lui achetait que les articles
qu’il ne pouvait obtenir ailleurs, en particulier que des articles d’importation.

4. — 1l résulte des explications quelque peu embarrassées de Hari que ce dernier
se doutait bien, voire mé&me connaissait P’existence de l’exclusivité de vente consen-
tie par Dema Glass Ltd en faveur de Siegwart et Co A.G. pour la Suisse.

Hari a cherché & «contourner la maison Siegwart» (procés-verbal de comparution
personnelle du 13 avril 1973).

5. — Le 14 février 1973, la compagnie de transport Anglia Forwarding (Stratford)
Ltd expédiait & Multicom, 3, rue Dancet & Genéve, 859 cartons de verres Dema
B 204/7 oz et cela sur ordre d’une société Ashlodge Ltd, soit en réalité d’une société
Agentrade Ltd.

Le 20 février les 61.848 verres arrivaient & Genéve.

Cette premiere livraison ne fut pas suivie d’autres car Dema Glass Ltd avisée
de cette circonstance se refusa a fournier d’autres marchandises & la société anglaise
qui lui avait passé commande de 180.000 verres.

6. - A la requéte de Siegwart et Co A.G., qui invoquait une forte probabilité
de connivence entre Ashlodge Ltd et Hari, Multicom, la 3e section de la Cour de
céans a rendu le 13 avril 1973 une ordonnance (exécutée le 16 avril 1973 au matin)
faisant interdiction a sieur W.Hari, Multicom, sous menace de la peine prévue a
l'article 292 C.P., de vendre, d’aliéner, de disposer de quelque maniére que ce soit
des verres a café, article B 204, fabriqués par Dema Glass Ltd, et dont il a regu
livraison.

Siegwart et Cie se vit impartir un délai de trente jours pour intenter action au
fond.

Le jour ol l'ordonnance a été rendue, Hari a admis qu’il avait encore en sa
possession environ 10.000 verres B 204/7 oz.

7. — Dans le cadre du procés introduit en temps utile par Siegwart et Cie, des
enquétes furent ordonnées. De celles-ci, des piéces et des explications fournies par
les parties, il résulte ce qui suit:

a) Hari a demandé & son «ami» Jean Battaglieri de faire les démarches néces-
saires en Angleterre pour obtenir les verres A café fabriqués par Dema Glass Ltd.

Battaglieri exploitait une entreprise a4 I’enseigne de Novocom dont le but est
Pimportation et la vente en gros d’articles de librairie, de papeteric et de diverses
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natures (ce qui signifie selon I'intéressé: affaires en tous genres!). Les bureaux de
Novocom sont sur le méme palier que ceux de Multicom avec une seule entrée.
Un seul bail a été signé par Battaglieri.

b) Battaglieri était en relations d’affaires quasi quotidiennes avec sieur Maurice
Freedmann 2 Londres, qui travaillait dans le cadre de diverses sociétés: Agentrade
Ltd, Ashlodge Ltd et Halberd Marketing and Sales Promotion Ltd.

¢) Battaglieri a commandé les verres & Freedmann. Il affirme qu’il n’a pas fait de
commentaires et n’a jamais précisé que les verres étaient destinés & un autre marché
que le marché suisse. Freedmann savait trés bien que tout ce qu’il lui commandait
était destiné au marché suisse.

Battaglieri savait que Hari n’arrivait pas lui-méme & obtenir directement la li-
vraison des verres de Dema Glass Ltd.

d) Entendu par commission rogatoire, sieur Freedmann a confirmé que Bat-
taglieri ne lui avait donné aucune directive ni précision concernant la conduite des
négociations avec Dema Glass Ltd et que notamment Battaglieri ne lui avait pas
déclaré qu’il fallait informer Dema Glass Ltd que la marchandise commandée était
destinée & un marché étranger a la Suisse.

¢) Par pli du 4 janvier 1973, Dema Glass Ltd a confirmé a4 Ashlodge Ltd et &
Halberd Marketing and Sales Promotion Ltd que la commande n’était acceptée qu’a
raison de la destination finale de la marchandise & savoir la Yougoslavie.

Si les deux sociétés sceurs ont été avisées c’est parce que la commande des verres
avait d’abord été passée au nom de Ashlodge Ltd puis 4 la demande de Freedmann
au nom de Halberd Marketing and Sales Promotion Ltd.

f) Freedmann a accepté au nom de ces deux susdites sociétés les conditions
restrictives quant & la destination imposée de la marchandise. Il a précisé que I’ache-
teur était la société Ferelectro 4 Sarajevo et que la marchandise serait vendue
uniquement sur le marché intérieur yougoslave.

Freedmann a reconnu qu’il n’avait pas informé Battaglieri des conditions res-
trictives de vente imposées par Dema Glass Ltd.

g) La marchandise a été expédiée a4 Genéve pour le compte d’Ashlodge Ltd
selon les piéces relatives au transport. Cependant, comme la facture a été établie
par Agentrade Ltd, la firme Anglia Forwarding Ltd suppose que l’expéditeur est
peut-étre également Agentrade Ltd.

Ainsi que le reconnait Battaglieri, si Agentrade Ltd a écrit directement & Multi-
com le 29 mai 1973 (pour préciser qu’elle avait acheté la marchandise sans qu’on
la prévienne d’une restriction ou condition quelconque de revente) c’est qu’elle
savait bien qu’en définitive la marchandise devait étre remise & Hari.

8. — Les enquétes ont aussi porté sur le préjudice allégué par Siegwart et Co Ltd
qui dans ses derniéres conclusions entend qu’il soit fait définitivement interdiction
a Hari, sous menace des peines prévues a I’article 292 C.P., de vendre, d’aliéner, de
disposer de quelque maniére que ce soit des verres a café, article B 204, fabriqués
par Dema Glass Ltd et dont il a regu livraison.

De plus, la demanderesse réclame la condamnation de Hari 4 lui payer outre les

dépens de I'instance les sommes suivantes:

a) fr. 12.698,40 avec intéréts a 5% dés le 19 mars 1973, 1l s’agit de débours,
frais de recherche, frais d’avocat avant le présent proceés.
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b) fr.34 634,90 avec intéréts & 5% dés le 19 mars 1973. 11 s’agit du bénéfice
manqué i raison des ventes effectuées par Hari.

¢) fr.36 580,64 avec intéréts a 5% dés diverses dates. Il s’agit de I’addition de
divers montants représentant le bénéfice manqué sur des ventes, & raison de la
chute des prix qui aurait été provoquée du fait que Hari a vendu les verres litigieux
a des prix inférieurs a ceux pratiqués antérieurement par Siegwart et Co Ltd.

9. - Hari conclut au déboutement de la demanderesse avec suite de dépens.

Discussion et droit

1. — La demanderesse a fort bien défini la situation juridique en produisant une
consultation d’'un spécialiste dont I’argumentation est admise par le défendeur sur
le plan théorique.

En l'absence de toute disposition 1égale prohibant les importations paralléles, le
seul moyen juridique de sauvegarder la position sur le marché suisse de I'importa-
teur ou du licencié est de le mettre au bénéfice d’une clause d’exclusivité (cf. Guyet,
les importations paralléles en droit suisse, R.L.P.I.A. 1963 p. 181 et ss. et note dans la
méme revue, 1965 p. 157 et ss.).

Une telle clause est licite, sous réserve qu’elle ne soit pas incompatible avec la
loi sur les cartels et organisations analogues.

Toutefois cette formule reste insuffisante dans la mesure olt 'importateur paral-
léle peut s’approvisionner grice i la complaisance de tiers ou par suite de leur
ignorance de la destination finale de la marchandise ou encore parce qu’ils ne
peuvent refuser de vendre.

En effet, la clause d’exclusivité ne lie que les parties au contrat qui la prévoit.
Elle reste inopposable aux tiers, méme de mauvaise foi, par suite de ’effet relatif
des contrats, selon lequel un contrat n’a d’effet qu’entre les parties. Un tiers ne
peut le violer (cf. jurisprudence ad ancien art. 48 C.O.; A.T.F. 52 II 370 ss.; 57 IY
334 ou Journ. des Trib. 1932 1 266; cf. von Tuhr, Le droit des obligations, vol. I
p. 327; Engel, Traité des obligations en droit suisse, p.25 et 192). Le fait par ledit
tiers de ne pas tenir compte, de ne pas respecter une clause d’exclusivité dont il
aurait eu connaissance ne constitue pas en régle genérale un acte illicite ou délit civil
au sens de larticle 41 al.1 C.O. ni au regard de la L.C.D.,, dans cette derniére
hypothése sauf circonstances spéciales qu’il conviendra d’examiner (cf. von Biiren
Kommentar... 1957 p. 65 No 62).

D’autre part, le simple fait, pour celui qui ne se conforme pas & une clause
d’exclusivité, conclue au bénéfice d’autres commergants, de vendre meilleur marché
que ces derniers n’est point illicite en soi (Journ. des Trib. 1953 I 46, 1960 I 612:
Sem. jud. 1954 p.525) (cf. Matile «L’avilissement des prix constitue-t-il un acte de
concurrence déloyale?» dans R.S.J. 1956 p. 91-92).

2. — Si donc au regard de la L.C.D., la violation d’'une clause d’exclusivité ou
lavilissement des prix ne sauraient constituer en eux-mémes un acte de concur-
rence déloyale, il faut toutefois retenir au vu de la doctrine et de la jurisprudence
la principale exception du recours & un moyen déloyal ou contraire aux bonnes
moeeurs et notamment de P'acquisition de marchandises par des «voies tortueuses»
(«auf Schleichwegen»), hypothése mentionnée dans A.T.F. 78 II 164 c. 3 (Journ. des

Trib. 1953 1 46) mais non réalisée dans cette affaire relative aux savonnettes «Lux».
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Certes, le simple fait de recourir & deux ou, en tout cas, un intermédiaire pour se
procurer les verres fabriqués par Dema Glass Ltd ne constitue pas encore un acte de
concurrence déloyale.

En revanche, si I’acheteur accepte, par actes concluants, la condition du fabri-
quant visant a ne livrer qu’'a destination d’un certain pays, de maniére a éviter un
refus légitime du vendeur, et s’il ne tient pas compte de cette condition, il commet
une tromperie qui constitue certainement un «autre procédé contraire aux régles de
la bonne foi» (art. ler al. 1 L.C.D.). .

Méme s’il n’est pas conscient de commettre un acte de concurrence déloyale, le
tiers (intermédiaire) qui favorise un tel acte tombe également sous le coup de la
L.C.D. (Trib. sup. de Zurich, 25 mai 1966, R.S.P.I. 1969 p. 76).

3. — Il résulte de la procédure que Hari n’a pas été convaincu de tromperie &
I’égard de Siegwart et Co A.G.

§’il a cherché & «contourner» I’exclusivité dont benéficiait cette firme, il n’a
pas pris de mesures pour obtenir astucieusement les verres en question.

Il n’a pas été au courant — du moins cette circonstance n’a pas été établie et I’on
se heurte méme a cet égard au témoignage formel de sieur Freedmann — des agis-
sements ou manceuvres auxquels ledit Freedmann a pu recourir pour obtenir la
livraison des verres provenant de Dema Glass Ltd.

Il apparait donc, sur la base du dossier soumis & la Cour, que I’on ne peut
retenir une tromperie, une manceuvre astucieuse qu’au niveau de sieur Freedmann
ou d’une des sociétés dont il s’occupe.

Tant Hari que Battaglieri paraissent avoir ignoré les agissements de Freedmann
et des sociétés anglaises en cause et 'on peut concevoir que l'intervention de Bat-
taglieri se justifiait vu ses relations d’affaires avec Freedmann.

Il eut appartenu le cas échéant 2 Dema Glass Ltd, en tant que partenaire com-
mercial de Siegwart et Co A.G., de s’assurer que la marchandise était bien partie a
destination de la Yougoslavie en exigeant par exemple la production d’'un document
attestant le départ de la marchandise pour ce pays.

4. — La demanderesse succombe donc sur le principe de sa réclamation et il est
inutile dans ces conditions de rechercher si le dommage allégué par elle est con-
forme 2 la réalité.

5. — Les dépens seront compensés vu I'équité (art. 126 L.P.C.). En effet, il faut
admettre que Siegwart et Cie A.G. a pu étre incitée 3 agir, soit & intenter la pré-
sente action, 4 I'ouie des déclarations faites par Hari devant la troisiéme section de
la Cour de céans (voir point No 4 de la partie «Faits»).

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. a und b und Art. 2 Abs. 1 lit. a und b;
OG Art. 36 Abs. 2 und 46
1. Streitwert bei Streitigkeiten aus unlauterem Wettbewerb.
2. Voraussetzungen, unter denen vergleichende Werbung erlaubt ist.
3. Auslegung von Inseraten, in denen Markenskier nach den damit
an Weltcup-Rennen erzielten Punktesummen miteinander verglichen
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werden. Einrede widerspriichlichen Verhaltens. Zuliissige Werbung mit
sportlichen Erfolgen.

4. Unzuldssige Werbung mit Ranglisten, die sich iiber einen wichtigen
Berechnungsfaktor ausschweigen und daher irrefiihrend sind.

5. Voraussetzungen der Feststellungs- und Unterlassungsklage.

1. Valeur litigieuse s’agissant de contestations en matiére de concur-
rence déloyale.

2. Conditions auxquelles une publicité comparative est admise.

3. Interprétation d’annonces comparant entre eux des skis de marque,
d’apres le total des points obtenus dans des compétitions de coupe du
monde. Objection tirée d’'un comportement contradictoire. Licéité d’'une
publicité utilisant des résultats sportifs.

4. Illicéité d’'une publicité utilisant des classements qui passent sous
silence un facteur de calcul important et sont dés lors fallacieux.

5. Conditions de I'action en constatation du caractere illicite et en
cessation d’'un acte de concurrence déloyale.

BGE 104 II 124, Praxis 67 (1978) 400, JT 126 (1978) 1 279 und
GRUR 1Int. 1979, 272, Urteil der I. Zivilabteilung vom 25. April 1978
i. S. Fischer GmbH und Mitbeteiligte gegen Haldemann & Rossignol
Skis AG.

A. — Im Winter 1974/75 liess die Haldemann & Rossignol Skis AG, Stans, perio-
disch in mehreren Zeitungen Inserate erscheinen, um fiir ihre Skimarke «Rossignol»
zu werben. Sie gab darin «das inoffizielle Markenklassement des Weltcups 1974/75»
wieder, bestehend aus einer Rangliste der verschiedenen Skimarken mit den jeweili-
gen Punktesummen, welche die Fahrer bereits erzielt hatten. An der Spitze der
Liste stand stets die Marke «Rossignol», gefolgt von elf bis dreizehn weiteren Kon-
kurrenzmarken, zu denen insbesondere die Osterreichischen Skimarken «Fischer»,
«Atomic», «Blizzard», «Kistle» und «Kneissl» gehorten.

B. — Am 7. November 1975 klagten die Fischer GmbH, Ried im Innkreis (Oster-
reich), sowie vier weitere Skifabrikanten, welche die Osterreichischen Marken ver-
treten, gegen die Haldemann & Rossignol Skis AG wegen unlauteren Wettbewerbs.
Sie beantragten dem Kantonsgericht Nidwalden: 1. festzustellen, dass die Beklagte
widerrechtlich Reklame mache, wenn sie in Zeitungen sogenannte inoffizielle Mar-
kenklassemente, d. h. Ranglisten von Skimarken, verdffentliche und darin in irgend-
einer Form Bezug nehme auf Resultate, welche die Teilnehmer an Skisportveran-
staltungen, wie dem Weltcup, unter Verwendung der verschiedenen Marken erzielen;
2. der Beklagten solche Reklame zu verbieten; 3. ihr fiir den Fall der Widerhandlung
gegen dieses Verbot Strafe anzudrohen.

Das Kantonsgericht und auf Appellation hin am 14.Juli 1977 auch das Ober-
gericht Nidwalden wiesen die Klage ab.

140



C. — Die Kliigerinnen haben gegen das Urteil des Obergerichts Berufung ein-
gelegt mit dem Antrag, ihre Klagebegehren gutzuheissen.
Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

1. — Streitigkeiten aus unlauterem Wettbewerb unterstehen der Vorschrift des
Art. 46 OG; sie sind daher nur berufungsfihig, wenn der Streitwert wenigstens
Fr. 8000.— betrigt. Dies gilt selbst dann, wenn nicht auf Schadenersatz, sondern bloss
auf Feststellung oder Unterlassung unlauteren Wettbewerbs geklagt wird (BGE 103
1T 213, 100 II 397 und dort angefiihrte Urteile).

Die Kldgerinnen bezifferten den Streitwert im kantonalen Verfahren auf je
Fr. 30 000.—, was zusammen Fr. 150 000.— ergibt. Die Beklagte war dagegen der Mei-
nung, von einem Streitwert konne {iberhaupt nicht die Rede sein, weil ihr Vorgehen
weder rechtswidrig sei noch einen Tatbestand des UWG erfiille und die Klagerinnen
keinen Schaden behaupteten; eventuell sei auf die fiir solche Fille iibliche Genug-
tuungssumme von Fr.2000.— abzustellen. Das Obergericht nahm an, der Streitwert
iibersteige mit Sicherheit nicht Fr. 100 000.—.

Da die Parteien im Berufungsverfahren an ihren Auffassungen festhalten, hat
das Bundesgericht den Streitwert von Amtes wegen summarisch und nach freiem
Ermessen festzusetzen (Art. 36 Abs. 2 OG). Auszugehen ist dabei vom Anspruch der
Kligerinnen auf Unterlassung der beanstandeten Werbung, und zwar unbekiimmert
darum, ob die Inserate der Beklagten als unlauter zu bezeichnen und ob die Kli-
gerinnen dadurch bereits geschiddigt worden sind. Nach der Erfahrung ist anzuneh-
men, dass mit solchen Inseraten die Marktstellung und der Umsatz eines Skifabri-
kanten zum Nachteil der Mitbewerber erheblich verbessert wird, was offensichtlich
auch die Beklagte beabsichtigt hat. Angesichts der dabei auf dem Spiele stehenden
wirtschaftlichen Interessen darf der Streitwert im vorliegenden Fall als betrdchtlich
bezeichnet werden; er iibersteigt sicher Fr. 15 000.— und diirfte fiir die fiinf Kldge-
rinnen zusammen gegen Fr. 100 000.— ausmachen (vgl. BGE 87 II 114, 82 II 79
sowie Art. 47 Abs. 1 OG). Auf die Berufung ist daher einzutreten.

2. — Gemiss Art.1 UWG gilt jeder Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbe-
werbs durch tiuschende oder andere Mittel, die gegen Treu und Glauben verstossen,
als unlauterer Wettbewerb (Abs. 1). Solchen begeht insbesondere, wer Waren oder
Leistungen von Mitbewerbern durch unrichtige, irrefiihrende oder unnétig verletzende
Ausserungen herabsetzt (Abs. 2 lit. a) oder iiber eigene Waren oder Leistungen un-
richtige oder irrefithrende Angaben macht (Abs. 2 lit. b).

Nach diesen Regeln beurteilt sich auch die vergleichende Werbung, die schon
vor Erlass des UWG grundsitzlich erlaubt war, wenn sie auf wahren Angaben be-
ruhte und nicht darauf hinauslief, Mitbewerber anzuschwirzen (BGE 55 II 181 mit
Hinweisen; 56 II 30, 58 II 460, 59 II 21, 61 II 345). Dem wurde in Art.1 Abs.2
lit. a und b UWG Rechnung getragen. Rechtsprechung und herrschende Lehre ma-
chen die Zulissigkeit vergleichender Reklame denn auch weiterhin davon abhéngig,
dass der Vergleich objektiv richtig, nicht irrefithrend und nicht unnotig herabsetzend
ist (BGE 102 II 290/291 und 293, 94 IV 38, 87 II 116 und dort angefiihrte Urteile;
TrOLLER, Immaterialgiiterrecht, 2. Auflage, I S. 1083; GERMANN, in Wirtschaft und
Recht 6/1954 S.259, 20/1968 S. 154 und in Festschrift Walther Hug, S.223; kritisch
dagegen voN BUREN, Kommentar zum UWG, S. 69 und in ZBJV 82/1946, S. 313).
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3. — Das Obergericht ist der Auffassung, bei dem von der Beklagten periodisch
veroffentlichten «Markenklassement» handle es sich um ein erlaubtes, wenn auch
neues und hartes Mittel moderner Werbung. Die Kldgerinnen sind dagegen der
Meinung, dass die beanstandeten Ranglisten unrichtige, irrefitlhrende und unndtig
verletzende Ausserungen enthielten, folglich als unlauter zu wiirdigen seien.

Die Vorinstanz stellt fiir das Bundesgericht verbindlich fest, dass die mit den
Ranglisten publizierten Punktesummen stimmten, weil sie den Erfolgen entsprachen,
welche Fahrer mit den angefiihrten Skimarken errangen. Die Ermittlung der Punkte
und deren Addition, in denen die Aussage der Inserate sich erschopfte, waren somit
objektiv wahr; die Kligerinnen versuchen dies in der Berufung denn auch nicht
zu widerlegen. Fragen kann sich bloss, ob der Punktevergleich unbekiimmert darum,
dass er der Wahrheit entsprochen hat, falsche Vorstellungen wecken und deshalb
Leser irrefithren konnte (voN BUREN, a.a. Q. S.72). Das ist vom Bundesgericht als
Rechtsfrage frei zu iiberpriifen (BGE 94 IV 36).

In diesem Sinne riigen die Kldgerinnen auch in der Berufung, mit dem Beiwort
«inoffiziells habe die Beklagte ein nicht bestehendes offizielles Markenklassement
vorausgesetzt, ihrer Rangliste folglich einen offiziosen und damit falschen Anstrich
verliehen. Diese Riige ist jedoch unbegriindet. Schon die Vorinstanzen hielten den
Kldgerinnen mit Recht entgegen, dass jedermann ein inoffizielles Klassement auf-
stellen diirfe, damit aber bloss zum Ausdruck bringe, dass es nicht offiziellen, son-
dern rein privaten Charakter habe.

Nach dem angefochtenen Urteil sind die streitigen Inserate meistens nur in der
Zeitung «Sport» erschienen, die sich nicht ausschliesslich, aber doch vorwiegend an
ein sportinteressiertes Publikum wende. Die Kldgerinnen erblicken darin eine Ver-
letzung bundesrechtlicher Beweisvorschriften, ohne freilich zu sagen, inwiefern die
Vorinstanz Art. 8 ZGB missachtet haben soll. Die von ihnen vermisste Feststellung,
dass die gleichen Inserate auch im Sportteil von Tageszeitungen wiedergegeben wor-
den sind, findet sich an anderer Stelle des angefochtenen Urteils. Entscheidend ist
indes die Annahme des Obergerichts, dass die Inserate der Beklagten sich so oder
anders an sportinteressierte Leser richteten und dass dies auch fiir die Werbung mit
Sporterfolgen an sich gelte. Von einem kleinen Kreis eines eigentlichen Fachpubli-
kums, wie in der Berufung behauptet wird, ist im angefochtenen Urteil nicht die
Rede.

Fiir die Beurteilung der Inserate ist daher auf den Sinn abzustellen, den ihnen
das sportinteressierte Publikum in guten Treuen beilegen durfte. Dabei ist zu beriick-
sichtigen, dass es sich angesichts des allgemeinen Interesses am Skisport gleichwohl
um eine breite Volksschicht handelt, die solche Inserate erfahrungsgemiss schnell
liest und nicht kritisch zu priifen pflegt (BGE 94 IV 36).

4. — Als Skifabrikanten stehen die Parteien in einem Wirtschaftszweig, der sich
durch besondere Werbegelegenheiten und Werbemethoden auszeichnet, in einem
harten Wettbewerb miteinander. Da der olympische Amateurstatus offenbar zu Zu-
riickhaltung in der Werbung mit Namen und Bildern erfolgreicher Skifahrer zwingt,
wird um so mehr mit den Erfolgen selbst geworben, fiir die Medaillen, Meistertitel
oder Weltcup-Punkte verlichen werden. Diese Werbung ist offensichtlich branchen-
iblich und wird nicht nur von der Beklagten, sondern auch von den Klédgerinnen
betrieben.

a) Weil die Kldgerinnen sich ebenfalls solcher Methoden bedienen, erblickt die
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Beklagte in der Klage einen Widerspruch zu deren eigenem Verhalten. Davon kann
indes nicht die Rede sein, weil die Beklagte nicht behauptet, auch die Kldgerinnen
hiitten Markenklassemente, wie die streitigen, vertffentlicht. Selbst wenn dies zu-
trife, wiirde der Beklagten die Einrede widerspriichlichen Verhaltens nicht helfen;
sie hitte diesfalls vielmehr selber Klage einreichen miissen (BGE 81 II 70). Eben-
sowenig lassen sich Werbeexzesse mit dem Hinweis auf das allgemeine Wettbewerbs-
klima rechtfertigen; die Beklagte iibersieht, dass das UWG gerade erlassen worden
ist, um solche Exzesse verhindern zu kénnen (BGE 102 II 294, 94 IV 36 und 38,
79 11 412).

Dass auch die Kldgerinnen mit Sporterfolgen werben, ist von der Vorinstanz ver-
bindlich festgestellt und unbestritten, wenn sie die Feststellung auch als {iberfliissig
und unverstdndlich riigen. Was sie gegen die umstrittene Auswertung von Sporterfol-
gen durch die Beklagte vorbringen, richtet sich im Grunde gegen die Erfolgswer-
bung iiberhaupt und ist daher unter diesem Gesichtspunkt zu wiirdigen. Gewiss sind
die von einem Skifahrer erzielten Erfolge keine Eigenschaft der verwendeten Aus-
riistung; sie hangen in ungleich htherem Masse von andern Faktoren, insbesondere
dem Konnen und Einsatz des Fahrers, ab. Dies darf, wie die Vorinstanz richtig be-
merkt, jedenfalls bei einem sportinteressierten Publikum als bekannt vorausgesetzt
werden, zumal die Skier, wie das Obergericht beifiigt, nicht ohne Fahrer auf die
Piste geschickt werden. Das schliesst aber nicht aus, dass auch die Qualitat des Skis
und das Material, aus dem er besteht, eine wichtige Rolle spielen und daher mit
den Erfolgen des Fahrers in Beziehung gebracht werden diirfen, wie das z. B. auch
im Automobilsport fiir Reifen, Motoren, Ole usw. zutrifft.

b) Daraus folgt freilich nicht notwendig, dass der Erfolg eines Fahrers mit der
Qualitdt der von ihm verwendeten Skier zusammenhange. Die Beklagte bestreitet
denn auch, dass die von ihr verdffentlichten Ranglisten irgendwie Bezug genommen
hitten auf die Qualitdt ihrer Erzeugnisse. Die Kligerinnen werfen ihr dagegen vor,
sie habe mit ihrer Werbung den Anschein erwecken wollen, ihre Skier seien qualita-
tiv besser, ohne aber so etwas im Prozess auch nur zu behaupten. Das Obergericht
begniigte sich mit der Feststellung, die Beklagte habe mit den Inseraten nicht gesagt,
ihre Erzeugnisse seien besser als jene der Konkurrenz. Damit ist die entscheidende
Frage, ob mit der streitigen Werbung nicht doch dieser Eindruck erweckt werden
sollte, aber nicht beantwortet. Das Kantonsgericht bejahte sie mit der Begriindung,
dass dem Leser mit solchen Hinweisen auf erzielte Erfolge suggeriert werde, der an
der Spitze des Klassements stehende Markenski sei auch der Beste, Dass die Inserate
der Beklagten solche Vorstellungen wecken konnten, leuchtet ein und schliesst auch
das Obergericht nicht aus, bemerkt es doch, der Entscheid {iber die Qualitdt des
Skis sei den Lesern iiberlassen worden. Mit der etwa drei Monate dauernden Werbe-
aktion wollte die Beklagte offensichtlich Kaufsinteressenten dazu bewegen, sich fiir
«Rossignol» statt fiir eine andere Marke zu entscheiden. Fiir solche Interessenten
wird man aber nicht die sportlichen Erfolge an sich, sondern eher die Skiqualitit,
die sie aus den angefiihrten Riangen und Punktesummen ableiten konnten, als Motiv
eines Kaufes annehmen diirfen, zumal die Namen der Fahrer in den Inseraten ver-
schwiegen wurden. Bei der sogenannten Image-Werbung mit dem Bild eines erfolg-
reichen Fahrers verhilt es sich allerdings anders, weil dort die Interessenten dazu
neigen, sich mit einem sportlichen Leitbild zu identifizieren und daher der Qualitit
des Erzeugnisses zwangsldufig eine untergeordnete Bedeutung beimessen.
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Ob die Erfolge, welche mit den von der Beklagten angefithrten Markenskiern
erzielt wurden, bloss ein Gradmesser fiir die Qualitit der Erzeugnisse sein sollten
oder auch als Image-Werbung zu verstehen waren, kann indes dahingestellt bleiben,
da sie sich deswegen so oder anders nicht als irrefiihrende Reklame ausgeben lassen.
Dass fiir Sportartikel mit Erfolgen geworben wird, die mit ihrer Hilfe erzieit worden
sind, liegt nahe und ist an sich nicht zu beanstanden. Eine andere Betrachtungsweise
konnte allerdings eine hiufig iiberbordende Reklame in diesem Bereiche massigen,
wiirde beliebte Veranstaltungen wie die Weltcup-Rennen aber auch ernstlich gefihr-
den, weil diese weitgehend von den Sportartikelfabrikanten abhangen, die damit
ihre Werbung bestreiten. Was fiir die individuelle Werbung mit eigenen Erfolgen als
erlaubt anzusehen ist, muss grundsitzlich auch gelten, wenn von verschiedenen Per-
sonen oder Firmen erzielte Erfolge miteinander verglichen werden. Eine Rangliste
ist insbesondere nicht schon deshalb irrefiihrend, weil sie wie hier die Erfolge als
einziges Merkmal herausgreift, solange das klar zum Ausdruck gebracht und daraus
nicht eine weitergehende oder abschliessende Bewertung abgeleitet wird. In diesem
Sinne hat sich das Bundesgericht im Entscheid 55 IT 181/182 bereits zu einer «Rang-
listes von Mineralwassern ge#dussert, die darin ausschliesslich nach ihrem Mineral-
gehalt geordnet worden sind. Es ist deshalb auch nicht zu ersehen, weshalb die
vergleichende Werbung mit sportlichen Erfolgen unnétig verletzend sein soll, wenn
sie im {ibrigen nicht zu beanstanden ist.

5. — Die Klidgerinnen machen ferner geltend, die streitigen Ridnge und Punkte-
summen der Skimarken hingen wesentlich davon ab, wie viele Fahrer jeder Marken-
inhaber in die Rennen schicke; die Beklagte als Grossunternehmen vermoge aber
mehr Fahrer zu verpflichten als andere Firmen. Die Beklagte bestreitet ein solches
zahlenmissiges Missverhiltnis an sich nicht, hilt es mit der Vorinstanz jedoch fiir
unerheblich, weil die Rangliste gleichwohl richtig bleibe und es jeder Firma frei-
stehe, wie viele Fahrer sie ausriisten wolle. Die Richtigkeit der Ringe und Punkte
schliesst eine Irrefithrung indes nicht aus.

a) Fiir diese Beurteilung ist von den Weltcup-Regeln auszugehen. Danach erhal-
ten die ersten zehn Fahrer eines Weltcup-Rennens zwischen 25 und 1 Punkt; diese
werden fiir jeden Fahrer wihrend einer Saison zusammengezihlt, woraus sich nach
jedem Rennen ein neues Klassement und am Ende der Saison das Schlussklassement
ergibt. Von diesen unterschied das Markenklassement der Beklagten sich dadurch,
dass jeweils die Punkte aller Fahrer der gleichen Skimarke addiert wurden. Im
Markenklassement verbesserte sich daher das Resultat einer Marke nicht nur nach
den Erfolgen der beteiligten, sondern auch nach der Anzahl der klassierten Fahrer.
Bei gleichwertigen Fahrern und gleicher Skiqualitit konnte somit ein Markeninhaber
doppelt so viele Erfolge und Punkte erzielen als ein anderer, wenn er zum Beispiel
vier, der andere dagegen nur zwei Fahrer einsetzte.

Dass solche Resultate, die durch die Anzahl Fahrer mitbestimmt werden, keine
richtigen Schliisse iiber die Qualitdt eines Skis erlauben, liegt auf der Hand. Sie
bieten auch keine Gewidhr fiir eine einigermassen zuverlidssige Beurteilung der tat-
sichlich erzielten Erfolge; im Rennsport wird das Publikum erfahrungsgeméss aber
gerade durch die Spitzenresultate beeindruckt, was die sportliche Erfolgswerbung
mit Medaillen und Réingen denn auch auszuniitzen sucht. Ein Anreiz zum Kauf
und damit ein Werbeargument konnte freilich auch sein, dass viele Spitzenfahrer
Skier der gleichen Marke beniitzen. Dies wiirde indes voraussetzen, dass der Fahrer
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in der Wahl des Skis frei ist, was fiir den alpinen Skisport nicht zutrifft. Interessen-
ten werden sich zudem eher durch beste Leistungen weniger Fahrer als durch
schlechtere Leistungen vieler Fahrer zum Kauf eines bestimmten Skis bewegen
lassen.

Jedenfalls miissten Kaufsinteressenten gerade das selber beurteilen konnen, wo-
zu sie aber nur imstande sind, wenn im Markenklassement neben den Punktesummen
auch die Zahl der klassierten Fahrer angegeben wird. Diese Darstellung ist von der
Beklagten in einem fritheren Inserat vom 20. Mirz 1974 beachtet worden; sie liegt
ferner einem weiteren Markenklassement zugrunde, das im «Sport» vom 4. April
1975 veroffentlicht worden ist. Vergleicht man in diesem Klassement die Punkte-
summe je Marke mit der jeweiligen Anzahl der klassierten Fahrer, so ergibt sich
eine vollig andere Rangliste, da diesfalls alle Marken der Kligerinnen derjenigen
der Beklagten vorgehen. Das ldsst sich nur damit erkldren, dass die Beklagte mit
ihrer Skimarke im Durchschnitt schlechtere Resultate erzielt hat als die Kldgerin-
nen. In den Ranglisten, die in den beanstandeten Inseraten vom Januar bis Ende
Miirz 1975 verodffentlicht wurden, verschwieg die Beklagte dagegen die Anzahl der
Fahrer und damit auch die Tatsache, dass die Selbstberiihmung als «erfolgreichste
Skimarke» mehr quantitativ als qualitativ zu verstehen war. So zeigte das letzte In-
serat vom 24. Mirz 1975 die Marke «Rossignol» mit 985 Punkten iiberlegen vor der
Marke «Fischer» mit 634, der in kleineren Abstinden im 4., 5. und 6. Rang die
Marken «Atomic», «Blizzard», «Késtle» und im 9. Rang mit 235 Punkten «Kneissl»
folgten. Dass diese Punkte, wie aus dem Schlussklassement des «Sport» vom 4. April
1975 erhellt, mit der zwei- bis fiinffachen Anzahl klassierter Fahrer gesammelt wor-
den sind, ist dem Inserat nicht zu entnehmen. Solche Ranglisten tiuschen den Leser
aber iiber einen wichtigen Faktor der Punktesummen und miissen daher als irre-
filhrend bezeichnet werden.

b) Das gilt in gewissem Masse freilich auch fiir das offizielle Nationenklasse-
ment, wirkt sich dort aber weniger aus, weil hochstens zehn Fahrer je Nation zu-
gelassen sind. Da das UWG hier keine Anwendung findet, versucht die Beklagte
mit Recht nicht, daraus etwas zu ihren Gunsten abzuleiten. Die Werbung fiir ge-
schiftliche Zwecke hat die Schranken des Art. 1 UWG zu beachten und alles zu
vermeiden, was falsche Vorstellungen wecken, Dritte also irrefithren kann. Dies gilt
namentlich dann, wenn nicht in allgemeinen Wendungen fiir eigene Artikel gewor-
ben wird, sondern diese anhand von Zahlen mit denjenigen eines Mitwerbers ver-
glichen oder gar, wie hier, eigentliche Ranglisten aufgestellt werden. Von einer
Rangliste war auch in dem in BGE 55 II 180 verdffentlichten Falle die Rede, der
sich mit dem vorliegenden aber schon deshalb nicht vergleichen ldsst, weil dort die
«Rangliste» der Mineralwasser auf einer wissenschaftlichen Analyse beruhte und
deren Ergebnisse genau wiedergab. Unerlédsslich ist aber vor allem, dass bei solchen
Darstellungen nur wirklich Vergleichbares miteinander in Beziehung gebracht wird.
Das gilt namentlich fiir Preisvergleiche, die nur dann als zuldssig gelten konnen,
wenn gleiche Quantititen und Qualititen miteinander verglichen werden, wobei
allenfalls sogar die Kalkulationsfaktoren anzugeben sind, um T#uschungen auszu-
schliessen (BGE 79 II 413; H. TROXLER, Kritische Wiirdigung der Rechtsprechung
zur vergleichenden Werbung in der Schweiz und im Ausland, Diss. Ziirich 1970,
S. 145; 1. G. Scamip, Die vergleichende Reklame, Diss. Ziirich 1955, S. 88). Dieses
Gebot versteht sich fiir Institute, die im Interesse der Konsumenten vergleichende
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Warenteste durchfiihren, denn auch von selbst (HEYDEN, Vergleichender Warentest,
in SJZ 64/1968, S. 1 ff.; H. E. HUBER, Vergleichender Warentest und unlauterer Wett-
bewerb, Diss. Ziirich 1970, S. 33 ff.).

6. — Unlauter ist somit im vorliegenden Fall nicht die reklamemissige Verwen-
dung des Markenklassements an sich, wie die Kligerinnen behaupten, sondern dass
die Beklagte den massgebenden Einfluss der Fahrerzahlen auf die Punktesummen
verschwiegen und dadurch den Ranglisten einen falschen Anschein gegeben hat. Die
Klage ist daher teilweise gutzuheissen, ohne dass gepriift zu werden braucht, ob die
Inserate deswegen auch unnétig verletzend seien; dieser Vorwurf deckt sich iibrigens
weitgehend mit dem der Irrefithrung.

Mit dem Klagebegehren 1 wollen die Kligerinnen festgestellt wissen, dass die
Beklagte widerrechtlich Reklame macht, mit den Begehren 2 und 3 diese Reklame
bei Strafe verbieten lassen. Sie berufen sich dafiir auf Art.2 Abs.1 UWG. Der in
lit. a dieser Bestimmung vorgesehene Anspruch auf Feststellung der Widerrechtlich-
keit gilt nicht schlechthin, sondern setzt ein schutzwiirdiges Interesse an der Fest-
stellung voraus. Ein solches Interesse wird regelmissig bejaht, wenn das Feststel-
lungsbegehren mit einem Antrag auf Verdffentlichung des Urteils verbunden wird,
dagegen im allgemeinen verneint, wenn gleichzeitig auf Unterlassung geklagt wird
(BGE 90 II 58, vgl. auch 92 II 267 und 93 II 270). Die Beklagte bestritt im kanto-
nalen Verfahren ein solches Interesse der Kldgerinnen, die ihrerseits nur geltend
machten, am beantragten Verbot interessiert zu sein. Ein zus#tzliches Feststellungs-
interesse haben die Kldgerinnen auch im Berufungsverfahren nicht dargetan, wes-
halb es bei der Abweisung der Feststellungsklage bleiben muss.

Die Beklagte bestritt im kantonalen Verfahren auch ein Interesse der Klédgerin-
nen an der Unterlassungsklage, weil ein bereits entstandener Schaden nicht behaup-
tet werde und ein kiinftiger nicht zu erwarten sei. Dass sie die beanstandete Wer-
bung wiederholen konnte, blieb indes unbestritten. Sie hat auch nach einem ent-
sprechenden Vorhalt in der Berufung nicht erklirt, kiinftig auf solche Werbung ver-
zichten zu wollen. Die Beklagte beharrte vielmehr noch im Berufungsverfahren auf
ihrem Standpunkt, dass es sich um zuldssige Reklame handle und die Klage daher
in vollem Umfange abzuweisen sei. Die Unterlassungsklage ist deshalb unbekiim-
mert darum gutzuheissen, ob den Klédgerinnen tatsdchlich ein Schaden entstehen
wird (BGE 103 JI 214, 102 II 124, 92 II 268, 90 II 59). Der Urteilsspruch, der das
Verbot moglichst genau umschreiben soll (BGE 93 II 59 E. 4), bringt zum Ausdruck,
dass das beanstandete Markenklassement nicht schlechthin, sondern nur soweit
untersagt wird, als es irrefithrend ist. Mit dem Verbot ist der Hinweis auf die
Strafandrohung des Art. 292 StGB zu verbinden (BGE 96 II 262 oben, 92 II 268).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1. — Die Berufung wird teilweise gutgeheissen und das Urteil des Obergerichts
Nidwalden vom 14. Juli 1977 insoweit aufgehoben, als es die Klagebegehren 2 und
3 abweist.

2. — Demgemiss wird der Beklagten verboten, in ihrer Reklame inoffizielle
Markenklassemente zu verdffentlichen, die auf die Resultate Bezug nehmen, welche
die Teilnehmer an Skisportveranstaltungen wie dem Weltcup unter Verwendung der
verschiedenen Skimarken erzielen, ohne dass dabei neben den Punktesummen auch
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die Anzahl der dazu beitragenden Fahrer angegeben wird. Im Falle der Wider-
handlung gegen dieses Verbot wiirden die Organe der Beklagten gemiss Art. 292
StGB mit Haft oder mit Busse bestraft.

3. — Soweit die Klage weitergeht, wird sie abgewiesen.

UWG Art. 1 Abs. 2 lit. a, b und ¢, Art. 2 Abs. 1 lit. b und c, Art. 9 Abs. 1
Vergleichende Werbung: Zulissigkeit und Grenzen; Glaubhaftma-
chung eines Verstosses; Gegensatz von Werbung und Wissenschaft.

Publicité comparative: admissibilité et limites,; établissement de la vrai-
semblance d’une infraction; contraste entre publicité et science.

BIZR 77 (1978) 250 und SJZ 75 (1979) 209, Beschluss des Oberge-
richtes des Kantons Ziirich vom 12. Mai 1978 und Entscheid des Kas-
sationsgerichtes des Kantons Ziirich vom 2. Oktober 1978.

Im Rahmen des Konkurrenzkampfes zwischen einer Wochenzeitung und einer
Tageszeitung betreffend ihrer Inseratenwerbung gab die erstere im November 1976
eine von einem Institut filr Marktforschung verfasste vergleichende Werbewirkungs-
studie heraus. Diese gelangte auf Grund von Befragungen von nach dem Zufalls-
prinzip ausgewihlten Personen an Hand farbiger Tabellen, Kurven und Diagram-
men, schlagkriftigen Zusammenfassungen und einem statistischen Anhang zum FEr-
gebnis, nachweislich werde den Anzeigen in der Wochenzeitung im sich deckenden
Einzugsgebiet beider Zeitungen eine deutlich hthere Beachtung geschenkt als #hn-
lichen oder teilweise sogar identischen Anzeigen in der Tageszeitung. Wer daher
die beiden auf der Basis der von den Anzeigen effektiv erzielten Kontakte ver-
gleiche, miisse die Wochenzeitung in seiner Medienauswahl bevorzugen. Die Wissen-
schaftlichkeit der Studie wurde mit der Erklirung betont, die methodische Anlage
der Untersuchung biete Gewahr dafiir, dass abgesicherte Aussagen gemacht und
allgemeingiiltige Schliisse gezogen werden konnten.

Nachdem die Wochenzeitung die Broschiire eingeladenen Werbefachleuten an
einer Kundenprisentation verteilt und das Titelblatt in einer Fachzeitschrift als
ganzseitiges Inserat hatte erscheinen lassen, reichte die Tageszeitung am 14. Dezem-
ber 1976 beim Einzelrichter im summarischen Verfahren des Bezirkes Ziirich ein
Befehlsbegehren ein. Der Einzelrichter verbot der Beklagten durch superprovisori-
sche vorsorgliche Massnahme vom selben Tage die Verbreitung der Broschiire ganz
oder in Teilen und die Verwendung der in ihr enthaltenen Angaben in irgendeiner
Weise im Wettbewerb. Vor der Verhandlung vom 22. Februar 1977 und im an-
schliessenden schriftlichen Verfahren reichten beide Parteien mehrere Privatgut-
achten von Professoren der empirischen Soziologie iiber die Frage ein, ob der in
der Werbebroschiire vorgefithrte Vergleich unrichtig und irrefithrend sei und ob er
auf unzuverlidssigen Grundlagen beruhe. Mit Verfiigung vom 28. Dezember 1977
bestitigte der Finzelrichter das Verbot durch vorsorgliche Massnahme im Sinne von
Art.9 Abs.1 UWG mit sofortiger Wirkung unter Androhung der Verzeigung der
verantwortlichen Organe der Beklagten zu strafrechtlicher Ahndung gemiss Art. 292
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StGB fiir den Fall der Widerhandlung. Gleichzeitig setzte er der Kligerin gemiss
Art. 12 Abs. 1 UWG Frist an, um die Klage beim zustindigen Gericht anhéngig zu
machen unter der Androhung, dass im Sdumnisfalle die angeordnete Massnahme
dahinfalle.

Gegen diese Verfligung erhob die Beklagte Rekurs. Die II. Zivilkammer des
Obergerichtes wies ihn durch Beschluss vom 12. Mai 1978 ab. Aus der Begriindung:

«1. Die Kligerin behauptet, die Beklagte betreibe unlauteren, gegen Treu und
Glauben verstossenden Wettbewerb im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. a, b und ¢ UWG,
indem deren Studie einen echten Vergleich zwischen beiden Werbetrdgern vor-
tdausche und die Tageszeitung durch irrefithrende Behauptungen herabsetze, wihrend
sie iiber ihre Wochenzeitung unrichtige Angaben mache. Sie verlangt, dass die Ver-
breitung der Studie ganz sowie in Teilen sowie die Verwendung der in ihr enthal-
tenen Einzelangaben durch vorsorgliche Massnahme im Sinne von Art.9 Abs.1
UWG zur vorlaufigen Vollstreckung streitiger Anspriiche aus Art.2 Abs.1 lit.b
und ¢ UWG verboten werde. Ein solches Verbot setzt gemiss Art.9 Abs.2 UWG
voraus, dass die Kligerin glaubhaft macht, ‘dass die Gegenpartei im wirtschaftli-
chen Wettbewerb Mittel verwendet, die gegen die Grundsitze von Treu und Glau-
ben verstossen’, und dass ihr ‘infolgedessen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil
droht, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann’.

2. Die Beklagte betreibt mit ihrer Broschiire vergleichende Werbung im engeren
Sinn, indem sie sich nicht nur allgemein mit dem Angebot der Konkurrenz, sondern
mit den Leistungen der mit genauem Namen genannten Konkurrentin auseinander-
setzt. Solche vergleichende Werbung ist im schweizerischen Recht ~ anders als im
franzosischen, belgischen und deutschen Recht — grundsitzlich erlaubt (BGE 87 II
113, 94 IV 38), auch wenn sie von zahlreichen Autoren als stets unlauter betrachtet
wird (voN BUREN, Komm. zum Wettbewerbsgesetz, S. 69/70 und dort zitierte Auto-
ren sowie Entscheide). Die herrschende Meinung in der Schweiz geht demgegeniiber
davon aus, dass die konkrete Auseinandersetzung der Mitbewerber der Informa-
tion der Konsumenten diene und dass eine Wirtschaft, die ihre Antriebe aus dem
Leistungswettbewerb beziehe, es dem Konsumenten erméglichen miisse, die Lei-
stungen der Anbieter zu beurteilen, um zwischen ihnen wihlen zu kénnen (H. E. Hu-
BER, Vergleichender Warentest und unlauterer Wettbewerb, 1970, S.21). Voraus-
setzung fiir die Zuldssigkeit solcher vergleichender Werbung ist jedoch, dass der
Vergleich objektiv richtig, nicht irrefithrend und nicht herabwiirdigend ist (BGE 87
II 116; A. TrROLLER, Immaterialgiiterrecht, Band II, 2. Aufl. S. 1085/6). Dabei ist ein
strenger Massstab an das Vorhandensein dieser Voraussetzungen zu legen, weil
sonst Missbriauchen Tiir und Tor geoffnet wire (L. DAviD, Schweizerisches Werbe-
recht, 1978, S. 217). Eine weitere Einschrankung hat das Bundesgericht in BGE 102
II 292 ff. vorgenommen, indem es auch weder unwahre noch irrefiihrende, noch
unndtig verletzende vergleichende Werbung als gegen Treu und Glauben im Sinne
der Generalklausel von Art.1 Abs.1 UWG verstossend betrachtet hat, wenn bei-
spielsweise der gute Ruf eines Mitbewerbers oder seines Erzeugnisses ausgebeutet
wird.

3. Glaubhaft gemacht ist der Werbeverstoss, wenn die Kldgerin auf Grund ob-
jektiver Anhaltspunkte ‘eine gewisse Wahrscheinlichkeit’ (STRAULI/MESSMER, N. 10
zu § 110 ZPO) dafiir geltend machen kann, dass die Broschiire der Beklagten eine
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Trrefiihrung der von ihr angesprochenen Werbetreibenden darstellt. Eine solche
Wahrscheinlichkeit ist gegeben, auch wenn das Gericht noch mit der Madglichkeit
rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben kdnnte (GULDENER, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, S. 342, Anm. 24). Eine bloss unbestimmte oder entfernte Moglich-
keit eines rechtswidrigen Verhaltens geniigt hingegen nicht (BGE 99 II 346, E. 26).

Die Beklagte wirft dem Einzelrichter zu Unrecht vor, er sei davon ausgegangen,
dass eine solche nur unbestimmte, entfernte M&glichkeit unlauteren Verhaltens ge-
niige. Auch bei Erwigung der Moglichkeit, dass beide Parteien eine gewisse Wahr-
scheinlichkeit fiir ijhre Behauptungen dartun kénnten, hat der Einzelrichter ab-
schliessend festgestellt, wenn die Kligerin glaubhaft machen konne, dass das der
Broschiire zugrundeliegende Untersuchungsmodell keinen Anspruch auf Objektivitit
erheben kénne, habe sie ihrer Pflicht zur Glaubhaftmachung geniigt. In diesem Fall
liegt nicht nur eine entfernte, unbestimmte, sondern eine in Betracht fallende Mog-
lichkeit vor, eine Méglichkeit, mit deren Vorhandensein gerechnet werden muss.
Freilich hat das Kassationsgericht in einem in ZR 76 Nr. 38 S. 70/71 abgedruckten
Entscheid festgestellt, die klagende Partei habe ihren Anspruch schon dann nicht
glaubhaft gemacht, wenn der Gegner seinerseits glaubhaft machen konne, dass der
Anspruch nicht existiere, und nicht erst dann, wenn strikte die Nichtexistenz des
Anspruchs bewiesen sei. Das Kassationsgericht hat diese Feststellung jedoch in einem
Falle getroffen, in dem die wirtschaftliche Existenz des Betroffenen in Frage stand,
was im vorliegenden Fall nicht behauptet werden kann. Sodann verweist es selber
fiir seine Auffassung auf die Regeln der Beweiswiirdigung, wonach es geniigt, wenn
der Gegenbeweis Zweifel an der Richtigkeit der vom Antragsteller behaupteten
Tatsachen zu begriinden vermag (GULDENER, Beweiswiirdigung und Beweislast, S. 61).
In einem solchen Fall fehlt es aber gerade an der Glaubhaftigkeit der von der kla-
genden Partei behaupteten Tatsachen. Wenn erhebliche Zweifel an ihnen begriindet
sind, kann nicht gesagt werden, es bestehe eine gewisse Wahrscheinlichkeit fiir ihre
Richtigkeit. Sind solche Zweifel begriindet, so besteht ein Ubergewicht an Ungewiss-
heit. Besteht hingegen eine gewisse Wahrscheinlichkeit, so bedeutet dies ein Uber-
gewicht an Gewissheit. Zweifelhaft sind Tatsachen, die nur moglicherweise vorhan-
den sind, fiir die aber nicht eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht. Ist diese anzu-
nehmen, so hat die klagende Partei getan, was gemiss Art.9 Abs.2 UWG von ihr
verlangt wird (BGE 99 II 346 E. 2b).

Als Richtlinie hat zu gelten, dass eine vorsorgliche Massnahme ihren Zweck nur
erreichen kann, wenn sie moglichst rasch und unerwartet eingreift. Das kann sie aber
nur, wenn an das Glaubhaftmachen keine iibertriebenen Anforderungen gestellt
werden (M. KuMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, S.234). Dasselbe ergibt sich
aus dem Grundsatz, dass es mit der Voraussetzung objektiver Richtigkeit und Wahr-
haftigkeit vergleichender Werbung streng genommen werden muss, weil sie ihrem
Wesen nach auf eine direkte Behinderung des Mitbewerbers ausgeht.

4. Die Broschiire der Beklagten gibt sich nicht den Anschein, ein vom wirt-
schaftlichen Wettbewerb unabhéngiges, allein auf dem Streben nach Wahrheit be-
ruhendes, wissenschaftliches Gutachten zu sein. Auf Seite 4 wird vielmehr klarge-
stellt, dass die Beklagte das Marktforschungsinstitut mit der Durchfithrung der
Untersuchung beauftragt habe, und auf Seite 1 wird festgestellt, dass es sich um
eine Publikation ihrer Medien-Dokumentation handle. Die Broschiire ist jedoch auch
kein blosses Attest, das die Ergebnisse einer Untersuchung bescheinigen wiirde. Denn
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die Studie macht deutlich, dass mit ihr etwas bewiesen werden soll. Sie erhebt den
Anspruch, ‘Klarheit zu schaffen iiber die effektive Wirksamkeit von Anzeigen, die
in beiden Zeitungen geschaltet’ werden. Sie behauptet, ‘die methodische Anlage die-
ser Untersuchung’ biete Gewihr dafiir, dass ‘abgesicherte Aussagen gemacht und
allgemeingiiltige Schliisse gezogen werden konnen’. Im Abschnitt ‘Zusammenfas-
sung und Schlussfolgerung’ macht sie geltend, anhand der vorgenommenen Copy-
Tests konne der hohere Beachtungsgrad der Anzeigen in ihrer Zeitung nachgewiesen
werden.

Die Beklagte beruft sich damit darauf, dass die von ihr in Auftrag gegebene
Untersuchung wissenschaftlich einwandfrei begriindet sei. Dementsprechend bedient
sich die Studie auch in ihrer Darstellungsweise des begrifflichen, tabellarischen und
graphischen Instrumentariums der empirischen statistischen Wissenschaft. Endlich
ergibt sich der Anspruch auf wissenschaftliche Fundiertheit auch aus dem Namen
der beauftragten Medien-Marketing-Unternehmung als eines Institutes fiir Markt-
forschung. Die Ergebnisse der Untersuchung werden sodann sowohl in den die Ka-
pitel 1 bis 6 einleitenden Zusammenfassungen als auch bei den folgenden einzelnen
Befunden durchgehend in indikativer, nie in konjunktivischer Form als absolut sichere
Feststellungen vorgefiihrt. Endlich hat die Beklagte in ihren Rechtsschriften in be-
tonter Weise, zuletzt in der Rekursschrift, stets bekriftigt, die Ergebnisse der Studie
seien nach wissenschaftlich einwandfreier Methode, statistisch abgesichert und ob-
jektiv zutreffend, erarbeitet worden.

5. Es fragt sich indessen in erster Linie, inwieweit eine Werbung, die sich in so
bestimmter Weise uneingeschrinkt auf die Wissenschaftlichkeit ihrer Aussagen be-
ruft, nicht schon ein Element der objektiven Unrichtigkeit und Irrefithrung enthilt.
Jede Berufung auf Wissenschaftlichkeit iibt einen besonders starken Einfluss auf
das Publikum aus. Sie erweckt die Erwartung zuverlissiger, gesicherter Erkenntnis
und wirkt bei Laien kritischen Regungen gegeniiber von vorneherein entwaffnend.
Dabei zehrt diese Wirkung von dem weit verbreiteten falschen Begriff von Wissen-
schaft, von dem aus jeder mit dem Anspruch auf Wissenschaftlichkeit auftreten-
den Aussage autoritative Bedeutung beigemessen wird. Ubergangen wird dabei,
dass dies dem Wesen der wissenschaftlichen Aussage widerspricht, weil die Wissen-
schaft nur theoretische, zwar vom gegenwirtigen Wissen ausgehende, aber kiinftiges
Wissen einbeziehende und daher ihrer Voraussetzung nach widerlegbare Aussagen
liefert. Sie zielt zwar auf Wabhrheit, ist aber darauf eingerichtet, sie unablidssig neu
zu {iberpriifen. Werbung tritt hingegen ihrem Wesen nach mit dem entgegengesetz-
ten Anspruch auf, ihren Aussagen komme unanfechtbare Bedeutung zu. Benutzt
sie daher das Argument der Wissenschaftlichkeit einer Werbeaussage in einer ihr
dienlichen absoluten Form, so gibt sie vor, es bestehe eine wissenschaftlich begriin-
dete, definitiv geklarte Wahrheit. Damit nutzt sie, um des wettbewerblichen Vorteils
willen, das hohe Ansehen der Wissenschaftlichkeit aus, indem sie den dieser unab-
dingbar eigenen selbstbescheidenen Anspruch auf Vorldufigkeit missachtet. Von
diesem Gesichtspunkt aus erscheint jede Werbeaussage, die sich auf die absolute
Richtigkeit einer wissenschaftlich begriindeten Feststellung stiitzt, als problematisch
und enthdlt ein Element der Unlauterkeit. Freilich wird diesem grundsétzlichen
Einwand gegen die riickhaltlose Berufung auf Forschungsergebnisse von der Werbe-
praxis oft nicht Rechnung getragen, und da ihr auch wissenschaftliche Bestitigungen
oft ohne die erforderliche Einschrinkung zur Verfiigung gestellt werden, stOsst

150



auch der Anspruch auf Wissenschaftlichkeit, wenn sich die Werbung auf ihn stiitzt,
beim Publikum mehr und mehr auf einige Vorbehalte. Trotzdem bleibt eine Wer-
bung, die ihre Adressaten unter Berufung auf die uneingeschrinkte Behauptung der
Richtigkeit ihrer wissenschaftlich gestiitzten Aussagen massiv zu beeinflussen sucht,
grundsitzlich irrefiihrend.

6. Macht schon dies die Studie der Beklagten anfechtbar, so wird sie auch dem
bei dieser Art von Reklame besonders strengen Massstab hinsichtlich der geltenden
Allgemeingiiltigkeit der verwendeten Untersuchungsmethode nicht gerecht. Die
Einsicht in die von beiden Parteien eingereichten Privatgutachten von Vertretern der
empirischen Sozialwissenschaft offenbart einen tiefgehenden grundsitzlichen Mei-
nungsstreit im Bereich der zustindigen Wissenschaftler dariiber, ob die der Werbe-
wirkungsstudie der Beklagten zugrunde liegende Untersuchungsanordnung allge-
meingiiltigen und anerkannten Regeln der statistischen Wissenschaft folge und so-
mit beweiskriiftige Ergebnisse habe liefern konnen. Prof. X und Prof. Y bestreiten
dies, wihrend Prof. Z das Gegenteil behauptet. Die Anfechtung der methodischen
Schliissigkeit der Studie durch die Erstgenannten kann indessen nicht als die An-
sicht von Aussenseitern oder als eine abwegige, einseitige Ansicht von iibertriebe-
nem Charakter, die nicht zu beachten wire, betrachtet werden. Es handelt sich
vielmehr offensichtlich um ernst zu nehmende Meinungen. Da sie der Studie einen
Forschungsplan absprechen, der zu sachlich richtigen Ergebnissen fithren konne,
erscheint die Behauptung der Studie, ihre methodische Anlage biete Gewahr dafiir,
dass abgesicherte Aussagen gemacht und allgemeingiiltige Schliisse gezogen werden
konnten, als erschiittert. In der Broschiire findet sich kein einschrinkender Hinweis,
dass abweichende Meinungen hinsichtlich der Untersuchungsmethode bestiinden.
Ihr Forschungsdesign wird vielmehr als wissenschaftlich unbestritten und der herr-
schenden Meinung entsprechend vorgegeben. Auch damit behauptet die Beklagte
demnach etwas Unwahres, und die Kligerin hat, {iber den ihr obliegenden blossen
Nachweis der Glaubhaftigkeit einer Irrefilhrung durch die Beklagte hinaus, deren
Vorliegen in dieser Hinsicht nachgewiesen.

7. Hinzu kommt, dass die Unrichtigkeit der Ergebnisse der Studie auf Grund ei-
ner Reihe kritischer Einwinde namentlich von Prof. X gegen die Methode der
Untersuchung als wahrscheinlich gemacht zu gelten hat. Dabei braucht der Mei-
nungsstreit der Wissenschaftler nicht in allen einzelnen Punkten beurteilt zu werden.
Es geniigt, grundlegende einleuchtende Einwendungen anzufithren. Diese betreffen
zunichst das Personenauswahlverfahren und die auf dieses gegriindeten Behaup-
tungen der Broschiire.»

(Es folgen Ausfithrungen iiber einzelne Punkte, in bezug auf die einleuchtende
Einwendungen gegen die Methode der Untersuchung sowohl hinsichtlich der Per-
sonenauswahl als auch in bezug auf das Anzeigenauswahlverfahren bestehen.)

«8. Die Klidgerin hat demnach in zureichendem Masse glaubhaft gemacht, dass
die vergleichende Studie der Beklagten iiber die Werbewirkung beider Zeitungen in
weitem Umfang Scheinbefunde enthdlt und daher irrefiihrend ist. Thre objektive
Unrichtigkeit betrifft die ganze Broschiire. Sie enthilt nicht nur in abgegrenzten
einzelnen Teilen unzuldssige Verallgemeinerungen und fehlerhafte Beurteilungen.
Samtliche Befunde beruhen auf dem Forschungsplan und dessen glaubhaft gemach-
ter Fragwlirdigkeit. Die Studie ist daher in ihrer Gesamtheit und in ihren Teilen vor-
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sorglich zu verbieten. Insbesondere kann keine Rede davon sein, dass gemiss dem
Subeventualbegehren der Beklagten im Rekurs die Seiten 1-10 der Broschiire von
der Massnahme ausgenommen werden konnten. Enthalten doch gerade diese Seiten
die grundsitzlichen Abschnitte {iber Ziel und Zweck sowie die Zusammenfassung
und die Schlussfolgerungen der Studie.

9. Wenn die Beklagte mit ihrem Hinweis, die Studie wende sich an Werbefach-
leute, die in der Lage seien, die statistischen Aussagen richtig zu beurteilen, bestrei-
ten will, dass die Werbewirkungsstudie nachteilig wirken konne, weil Werbefach-
leute imstande seien, die notwendigen Abstriche an den Aussagen der Broschiire zu
machen, so ist das unhaltbar. Die Méngel der Versuchsanordnung sind nicht leicht
zu durchschauen. Die Broschiire selber gibt keine Anhaltspunkte, die einer kriti-
schen Beurteilung entgegenkidmen. Ihr wissenschaftlicher Anstrich und die Ent-
schiedenheit des Vortrages sind geeignet, Werbefachleute von der vorgegebenen
Unanfechtbarkeit der Befunde zu iiberzeugen.

Die vom Einzelrichter angeordnete Massnahme erweist sich demzufolge in allen
Teilen als begriindet, was zur Abweisung des Rekurses fiihrt. Die Frist zur Einrei-
chung der Klage gemiss Art. 12 Abs. 1 UWG ist der Kldgerin neu anzusetzen.»

Das Kassationsgericht des Kantons Ziirich wies eine gegen diesen Beschluss er-
hobene Nichtigkeitsbeschwerde ab. Aus der Begriindung:

«1. Die Beschwerdegegnerin verlangt die vorldufige Vollstreckung eines Unter-
lassungsanspruches im Sinne von Art.2 Abs. 1 lit. b und ¢ UWG durch vorsorgliche
Massnahme gemdss Art. 9 Abs.1 UWG. Sie hat daher glaubhaft zu machen, dass
die Beschwerdefiihrerin im wirtschaftlichen Wettbewerb Mittel verwendet, die gegen
die Grundsidtze von Treu und Glauben verstossen (Art. 9 Abs.2 UWG). Der ange-
fochtene Entscheid fiihrt hiezu einleitend aus, an das Glaubhaftmachen diirften
‘keine iibertriebenen Anforderungen’ gestellt werden, was sich einerseits aus dem
Zweck der vorsorglichen Massnahme und anderseits daraus ergebe, dass es mit der
objektiven Richtigkeit und Wahrhaftigkeit vergleichender Werbung, wie die Be-
schwerdefiihrerin sie betreibe, streng genommen werden miisse, weil sie ihrem We-
sen nach auf eine direkte Behinderung des Mitbewerbers ausgehe. Fiir das letztere
wird auf L. DavID, Schweizerisches Werberecht, 1978, S. 217, verwiesen.

Die Beschwerde riigt, dass das Obergericht ‘unzugingliche Fachliteratur’ beige-
zogen und zitiert habe. Daran ist nach der Vernehmlassung des Obergerichts soviel
richtig, dass es aus den ihm vom Autor zur Verfiigung gestellten Fahnen zitiert hat,
und dass das Buch erst zu Anfang Mai 1978 in den Handel gekommen ist. Da der
Richter sich die Kenntnis des anwendbaren einheimischen Rechts von Amtes wegen
zu verschaffen hat (§ 57 Abs.1 ZPO), ist er berechtigt, dabei auch Literatur zu be-
niitzen, die den Parteien aus irgendeinem Grunde unbekannt geblieben ist. Es ge-
niigt, wenn sie nachtriglich die vom Richter zitierte Literatur auf ihre Ubereinstim-
mung mit dem Urteil hin iiberpriifen kénnen. Das war hier der Fall. Es liegt kein
Nichtigkeitsgrund vor.

Dass die an und fiir sich zulissige vergleichende Werbung durch einschrinkende
Anforderungen im Sinne des angefochtenen Entscheids (und der Bundesgerichts-
praxis, BGE 87 II 113) ‘praktisch verunmoéglicht wiirde’, trifft nicht zu, und fiir eine
Einschrinkung bestehen sachliche Griinde. Inwiefern eine solche klares materielles
Recht verletzen sollte, ist nicht ersichtlich, zumal da die Beschwerde auch nicht
in der Lage ist, anzugeben, in welcher Gesetzesvorschrift oder welchem Gerichtsent-
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scheid das angeblich verletzte klare Recht zum Ausdruck komme. Dass auch die
vergleichende Werbung, wie jede andere Werbung, nicht unrichtig, irrefiihrend oder
unnétig verletzend sein darf, ergibt sich unmittelbar aus Art.1 Abs.2 lit.a UWG.
Davon, dass das Obergericht angenommen habe, nach Art.9 UWG geniige ‘jede
entfernte Moglichkeit unlauteren Wettbewerbs® fiir die Anordnung einer vorsorgli-
chen Massnahme, kann keine Rede sein.

2. Wie im angefochtenen Entscheid zutreffend festgestellt wird, erhebt die strei-
tige Studie den Anspruch, Gewihr dafiir zu bieten, ‘dass abgesicherte Aussagen ge-
macht und allgemeingiiltige Schliisse gezogen werden konnen’. Das ist entgegen der
Meinung der Beschwerde nicht deswegen aktenwidrig, weil in der Studie u.a. auch
davon die Rede ist, die Studie versuche, ‘zumindest einige dieser Fragen zu beant-
worten, Klarheit zu schaffen {iber die effektive Wirksamkeit von Anzeigen, die in
diesen Zeitungen geschaltet werden’. Was dann unter dem Titel ‘Zusammenfassung
und Schlussfolgerung’ iiber das Ergebnis des ‘Versuchs’ ausgefithrt wird, ldsst im
unbefangenen Leser keinen Zweifel daran aufkommen, dass die ‘methodische Anlage’
des Versuchs zu einem vollen Erfolg im Sinne ‘abgesicherter Aussagen und allge-
meingiiltiger Schliisse’ gefiihrt hat. Daran vermag auch der Hinweis der Beschwerde
auf die im ‘Statistischen Anhang’ der Broschiire mitgeteilten Zahlen nichts zu in-
dern. Um zu beurteilen, ob und inwieweit diese Zahlen den vorangehenden Inhalt
der Studie relativieren, bedarf es einer griindlichen Ausbildung auf dem Gebiet der
empirischen Sozialforschung, iiber die nicht jeder verfiigt, der sich als Werbefach-
mann bezeichnet. Prof. X hat wohl nicht ohne Grund darauf hingewiesen, dass die
in der Medienforschung iibliche Praxis ‘lingst wissenschaftliche Kritik herausge-
fordert’ habe.

3. Als nicht bloss glaubhaft gemacht, sondern nachgewiesen betrachtet der an-
gefochtene Entscheid die Irrefiihrung hinsichtlich der Behauptung der Studie, deren
methodische Anlage biete Gewihr dafiir, dass abgesicherte Aussagen gemacht und
allgemeingiiltige Schliisse gezogen werden konnten. Dies deswegen, weil die metho-
dische Schliissigkeit der Studie von den Privatgutachtern Prof. X und Prof.Y an-
gefochten werde, deren Meinungen nicht diejenigen von Aussenseitern, sondern
ernst zu nehmen seien. Dagegen ldsst sich nicht einwenden, dass die gegenteilige
Meinung der Privatgutachter der Beschwerdefiihrerin ebenso ernst zu nehmen sei.
Das dndert nichts daran, dass iiber die Schliissigkeit der Untersuchungsmethode ein
Meinungsstreit unter Fachleuten auf dem Gebiet der empirischen Sozialforschung
besteht, der es unmdglich macht, davon zu sprechen, dass die Methode Gewihr
biete fiir abgesicherte Aussagen und allgemeingiiltige Schliisse. Entgegen der Be-
hauptung der Beschwerde hat auch Prof. Y ‘die methodische Anlage’ als verfehlt
bezeichnet (vgl. die Ausfithrungen dariiber, dass ‘die statistische Basis fiir eine ver-
gleichende Interpretation zu schmal’, ‘die erhobenen Daten fiir eine Wirkungsfor-
schung viel zu diirftig’ seien). Vollends fehl geht der Hinweis der Beschwerde dar-
auf, dass die Untersuchungsanordnung der ‘brancheniiblichen Praxis’ entspreche,
hat doch Prof. X, wie bereits erwihnt, dargelegt, dass diese Praxis wissenschaftli-
chen Anforderungen nicht geniigt. Es war nicht Sache der Vorinstanz, im Meinungs-
streit der Fachleute Stellung zu nehmen, und sie hat das denn auch entgegen der
Behauptung der Beschwerde nicht getan, vielmehr die Tatsache, dass ein solcher
Streit besteht, als Beweis dafiir gewiirdigt, dass die verwendete Untersuchungsan-
ordnung nicht ‘abgesicherte Aussagen und allgemein giiltige Schliisse’ erlaube. Dar-
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in, dass kein Gutachten eines vom Gericht bezeichneten Sachverstindigen eingeholt
wurde, konnte ein Nichtigkeitsgrund im Sinne von §281 Ziff.1 ZPO hochstens
dann gesehen werden, wenn sich die Beschwerdefiihrerin in diesem, nicht der Offi-
zialmaxime unterliegenden Zivilprozess formgerecht und rechtzeitig auf dieses Be-
weismittel berufen hitte. Das wird aber in der Beschwerde nicht nachgewiesen.
Davon abgesehen kénnte auch durch ein Gerichtsgutachten nichts an der Tatsache
gedndert werden, dass namhafte Fachleute auf dem Gebiet der empirischen Sozial-
forschung wie Prof. X und Prof. Y (von dem auch die Beschwerde nicht behauptet,
dass er in ndheren Beziehungen zur Beschwerdegegnerin stehe) die methodische
Anlage der Untersuchung fiir verfehlt halten. Das reicht aber nach der einleuchten-
den Auffassung der Vorinstanz aus, um die streitige Studie als irrefithrend zu be-
zeichnen,

4. Als glaubhaft und entscheidend bezeichnet der angefochtene Entscheid sodann
die Ausfithrungen von Prof. X iiber die beim Anzeigenauswahlverfahren begangenen
Fehler. Dagegen ist nicht mit der Behauptung aufzukommen, es habe iiberhaupt kein
Anzeigenauswahlverfahren stattgefunden, ‘sondern eine Vollerhebung an vier Stich-
tagen’. Auch eine ‘Vollerhebung’ an vier Stichtagen ist nach Prof. X fehlerhaft,
wenn sie eine zu kleine Anzeigenmasse erfasst. Die Beschwerde weist nicht nach,
dass das widerlegt sei. Ebensowenig weist sie nach, dass andere vom Obergericht als
glaubhaft erachtete und im angefochtenen Entscheid verwendete Ausfithrungen Prof.
X’s unglaubhaft oder unrichtig seien. Auch der Hinweis des mit der Beschwerde
neu eingereichten Privatgutachtens auf die ‘Gesamtanzeigenmasse von 1297 nicht-
rubrizierten Anzeigen’ ist insofern nicht schliissig, als damit nicht widerlegt ist, dass
sich bei 1036 Anzeigen ein Beachtungsvorsprung von nur 1% zeigte und dass dieser
Vorsprung unterhalb der statistischen Toleranz liegt.

5. Wenn das Obergericht ausfithrt, die Mangel der Versuchsanordnung seien
auch fiir Werbefachleute nicht leicht zu durchschauen, so ist das entgegen der Mei-
nung der Beschwerde nicht willkiirlich. Auch wenn es zwei Universititsprofessoren
der Soziologie auf Grund der im ‘Statistischen Anhang’ mitgeteilten Zahlen moglich
war, auf einige Mingel hinzuweisen, so geht es zu weit, bei jedem Werbefachmann
eine gleiche Moglichkeit vorauszusetzen.

6. Die vorstehend behandelten Erwigungen 4, 6, 7 und 9 der angefochtenen
Entscheidung geniigen fiir sich allein, um dieselbe aufrechtzuerhalten. Nachdem sie
sich als unanfechtbar erwiesen haben, braucht auf die gegen die iibrigen Motive der
angefochtenen Entscheidung gerichteten Riigen der Beschwerde nicht mehr einge-
treten zu werden.»

UWG Art. 1 Abs. I und Art. 11 Abs. 3; Prozessrecht (Schaffhausen);
Prozessentschidigung

Ist der Rechtsstreit im ordentlichen Verfahren klage- oder widerklage-
weise anhingig gemacht worden, so entfillt nach der Praxis der Schaff-
hauser Gerichte ~ analog zur ausdriicklichen Regelung von § 131 der
Ziircherischen ZPO - die Zustindigkeit des Einzelrichters, und die
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Anordnung vorsorglicher Massnahmen ist von diesem Zeitpunkt an
Sache des fiir die Durchfiihrung des Prozesses zustindigen Gerichtes.
Nach Anhingigmachung des Hauptprozesses ist auch ein noch uner-
ledigter Rekurs gegen eine Entscheidung des Einzelrichters nicht mehr
materiell zu behandeln.

Dagegen bleiben die Gerichte am Sitz der Beklagten zustindig fiir den
Erlass eines richterlichen Befehls zur schnellen Handhabung klaren
Rechtes, obwohl das Begehren des Befehlsverfahrens wdahrend des
Rekursverfahrens in allen Teilen und mit gleichem Wortlaut wider-
klageweise beim Handelsgericht des Kantons Ziirich anhdngig gemacht
worden ist.

Die wahrheitsgetreue Bekanntgabe eines einstweiligen Verbotes an die
interessierten Lizenznehmer des Betroffenen verstosst wihrend der
Giiltigkeit der einstweiligen Massnahme selbst dann nicht klarerweise
gegen den Grundsatz von Treu und Glauben, wenn aufgrund der Ver-
handlung vor dem Einzelrichter mit einer baldigen wesentlichen Ein-
schrinkung des einstweiligen Verbotes zu rechnen war.
Prozessentschidigung.

Lorsqu’une action a été intentée en procédure ordinaire, ¢ titre princi-
pal ou reconventionnel, la compétence du juge unique tombe, d’aprés
la jurisprudence des tribunaux schaffhousois — systéme analogue a
celui que régle expressément le par. 131 CPC zuricois — et, dés ce
moment-la, ordonner des mesures provisionnelles est 'affaire du tribu-
nal compétent pour vider le procés. Dés que le procés principal est
intenté, il n’y a plus lieu de statuer quant au fond sur un recours pen-
dant dirigé contre une décision du juge unique.

En revanche, les tribunaux du for du défendeur restent compétents
pour impartir un ordre judiciaire en vue de Uapplication rapide d’un
droit clair, bien que les conclusions présentées en la procédure som-
maire aient été adressées au Tribunal de commerce du canton de Zu-
rich, pendant la procédure de recours, dans la méme teneur, 4 titre
reconventionnel.

La communication véridique d’'une interdiction provisoire, faite
pendant la validité de cette derniére aux preneurs de licence intéres-
sés de la personne touchée par cette mesure, n’est pas nettement con-
traire au principe de la bonne foi méme si, par suite des débats de-
vant le juge unique, il fallait s’attendre & une restriction prochaine et
considérable de I'interdiction provisoire.

Indemnité pour frais de proces.
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Rekursentscheid des Obergerichtes des Kantons Schaffhausen vom
1. April 1977 i. S. Werner & Co. und Thermowag AG gegen Griind-
ler AG.

Das Obergericht zieht in Erwdgung:

1. - Gegen die Verfiijgung des Bezirksrichters Schaffhausen vom 27. September
1976, zugestellt am 5. Oktober 1976, liessen die Rekurrentinnen durch Eingabe ihres
Anwaltes vom 14. Oktober 1976 innert zehntigiger Frist und damit rechtzeitig Re-
kurs erheben. Nach der Vorschrift von Art. 354 Ziff.5 ZPO ist das Rechtsmittel
des Rekurses gegen Verfiigungen im summarischen Verfahren grundsitzlich zu-
lassig. Eine der in Ziff.5 lit.a und b abschliessend aufgezihlten Ausnahmen liegt
hier nicht vor. Auf den Rekurs ist deshalb einzutreten.

II. - Die Rekurrentinnen stiitzen ihr Begehren:

«Es sei der Rekursgegnerin unter Androhung der gerichtlichen Bestrafung ihrer
verantwortlichen Personen gemiss Art. 292 StGB mit Haft oder Busse im Wider-
handlungsfalle gerichtlich zu verbieten, gegeniiber den Lizenznehmern und Kunden
der Rekurrentinnen

1. mit personlicher Haftbarmachung wegen der Verwendung der CALOFLEX-
Bodenheizung zu drohen,

2. den Eindruck zu erwecken, das geltende gerichtliche Verbot stehe der Aus-
filhrung von CALOFLEX-Heizungen iiberhaupt entgegen, insbesondere zu behaup-
ten, praktisch die gesamten CALOFLEX-Berechnungs-Unterlagen und -Verlegear-
ten seien gesperrt,

3. im Zusammenhang mit den Behauptungen 1 und 2 die Kooperation mit einem
eigenen Lizenznehmer anzubieten»,
auf die Vorschriften von Art. 297 Ziff. 1, eventuell Art. 297 Ziff. 2 i. V. mit Art. 299
ZPO. Sie verlangen mithin den Erlass eines richterlichen Befehls zur schnellen
Handhabung klaren Rechtes bei sofort feststellbaren tatsichlichen Verhiltnissen
(Art. 297 Ziff. 1 ZPO), eventuell den Erlass eines richterlichen Befehls zur Erhaltung
des bestehenden Zustandes vor Anhingigmachung des Rechtsstreites im Sinne einer
vorsorglichen Massnahme (Art. 297 Ziff. 2 i. V. mit Art. 299 ZPO und Art. 9 UWG).

Im Zeitpunkt der Anmeldung des Begehrens beim Bezirksrichter Schaffhausen
und auch bei Anhidngigmachung des vorliegenden Rekurses hatten die Rekurrentin-
nen die Wahl, ihren behaupteten Unterlassungsanspruch im ordentlichen Verfahren
entweder als selbstindiges Begehren beim zustindigen Gericht am Sitz der Rekurs-
gegnerin in Schaffhausen oder aber widerklageweise in dem bereits beim Handels-
gericht des Kantons Ziirich hingigen Prozess geltend zu machen. Die Zustindigkeit
des Bezirksrichters Schaffhausen war deshalb fiir beide Antrige gegeben.

Inzwischen haben die Rekurrentinnen am 6. Dezember 1976 das Begehren des
vorliegenden Befehlsverfahrens in allen Teilen und mit gleichem Wortlaut wider-
klageweise beim Handelsgericht des Kantons Ziirich anhingig gemacht. Nach dem
Wortlaut von Art. 297 Ziff.2 ZPO entscheidet der Einzelrichter im summarischen
Verfahren Gesuche um Erhaltung des bestehenden Zustandes vor Einleitung des
Rechtsstreites. Ist aber der Rechtsstreit im ordentlichen Verfahren beim zustindigen
Gericht anhdngig gemacht, so entfillt nach der Praxis der Schaffhauser Gerichte —
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analog zur ausdriicklichen Regelung von § 131 der ziircherischen ZPO - die Zu-
stindigkeit des FEinzelrichters, und die Anordnung vorsorglicher Massnahmen ist
von diesem Zeitpunkt an Sache des fiir die Durchfiihrung des Prozesses zustindigen
Gerichtes. Nach Anhingigmachung des Hauptprozesses ist auch ein noch unerle-
digter Rekurs gegen eine Entscheidung des Einzelrichters nicht mehr materiell zu
behandeln (B1Z Band 69, 1970 Nr. 30 S. 85 ff.). Der seit der am 6. Dezember 1976
erfolgten Anhingigmachung der Widerklage beim Handelsgericht des Kantons Zii-
rich nicht mehr in den Zustindigkeitsbereich des Bezirksrichters Schaffhausen fal-
lende Eventualantrag der Rekurrentinnen ist deshalb im vorliegenden Verfahren
nicht mehr materiell zu entscheiden. Im Sinne des Hauptantrages ist indessen zu
priifen, ob die Voraussetzungen eines richterlichen Befehls zur schnellen Handha-
bung klaren Rechtes erfiillt sind, denn fiir den Erlass eines solchen Befehls sind die
Gerichte am Sitz der Rekursgegnerin nach wie vor zustindig.

III. - Die Rekurrentinnen behaupten, die Rekursgegnerin habe durch ihre Briefe
vom 8. Juni und 28.Juli 1976 an die CALOFLEX-Lizenznehmer klarerweise die
Vorschriften von Art.1 Abs. 1 und Abs. 2 lit.a UWG verletzt. Diese Bestimmungen
lauten:

«Unlauterer Wettbewerb im Sinne dieses Gesetzes ist jeder Missbrauch des wirt-
schaftlichen Wettbewerbs durch tiuschende oder andere Mittel, die gegen die Grund-
sitze von Treu und Glauben verstossen.

Gegen die Grundsitze von Treu und Glauben verstdsst beispielsweise, wer

a) andere, ihre Waren, Werke, Leistungen oder Geschiftsverhiltnisse durch un-
richtige, irrefilhrende oder unnéotig verletzende Ausserungen herabsetzt.»

Das von den Rekurrentinnen beantragte richterliche Verbot ist nur geeignet,
kiinftige Handlungen der Rekursgegnerin, im konkreten Fall kiinftig zu befiirch-
tende klare Verletzungen wettbewerbsrechtlicher Vorschriften, zu untersagen.

Mit ihrem Schreiben vom 8. Juni 1976 hat die Rekursgegnerin die Lizenznehmer
der Rekurrentinnen iiber die damals noch giiltige, einstweilige Verfiigung des Ein-
zelrichters des Bezirksgerichtes Ziirich vom 5.Mai 1976 orientiert, wodurch den
Rekurrentinnen im Sinne einer einstweiligen vorsorglichen Massnahme verboten
worden war, weiterhin Beratungen und Planungen von Fussbodenheizungen nach
dem System der Rekursgegnerin auszufiihren und weitere Angebote abzugeben.

Die Rekurrentinnen machen geltend, dieses Schreiben sei nach der Verhandlung
vor dem Einzelrichter des Bezirksgerichtes Ziirich versandt worden, als die Rekurs-
gegnerin bereits gewusst habe, dass in den nichsten Tagen ernsthaft mit einer Auf-
hebung der einstweiligen Verfiigung zu rechnen sei. Es sei unlauter und ein Verstoss
gegen klares Recht, mit einem Verbot zu hausieren, mit dessen bevorstehender Auf-
hebung man ernsthaft rechnen miisse.

Im zweiten Brief vom 28. Juli 1976 hat die Rekursgegnerin den Lizenznehmern
der Rekurrentinnen den damaligen Stand des Verfahrens bekanntgegeben und im
einzelnen ausgefiihrt, welche Bldtter der CALOFLEX-Kurzinformation durch die
Verfiigung des ziircherischen Einzelrichters vom 25. Juni 1976 gesperrt wurden. Sie
hat also den Adressaten des friiheren Schreibens vom 8. Juni 1976 selber mitge-
teilt, dass das einstweilige Verbot des Einzelrichters in der Zwischenzeit einge-
schrinkt worden war. Es besteht deshalb kein Grund zur Annahme, die Rekurs-
gegnerin werde sich kiinftig weiterhin auf die seit 25.Juni 1976 aufgehobene einst-
weilige Verfiigung berufen und in diesem Sinne unrichtige Angaben machen.
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Dass die Rekursgegnerin die ihr bekannten Lizenznehmer als mutmassliche In-
haber der CALOFLEX-Kurzinformation am 8. Juni 1976 iiber die damals (und bis
25.Juni 1976) geltende einstweilige Verfiigung orientierte, entsprach den Tatsachen
und war weder unwahr noch eine Verletzung klaren Rechtes. Es wire im Gegen-
teil Sache der Rekurrentinnen gewesen, ihre Lizenznehmer innert niitzlicher Frist
iiber die am 5. Mai 1976 verfiigte einstweilige richterliche Anordnung angemessen
zu orientieren; sie hat weder im Verfahren vor dem Bezirksrichter noch im vorlie-
genden Rekursverfahren behauptet, dass sie ihre Lizenznehmer selber informiert
habe. Es liegt in der Natur einstweiliger Verfiigungen, dass sie nach nidherer Priifung
des Sachverhaltes hidufig aufgehoben oder durch Anordnung weniger weitgehender
vorsorglicher Massnahmen ersetzt werden. Einstweilige Verbote wiirden indessen
weitgehend wirkungslos, wenn es den am einstweiligen Verbot Interessierten ver-
wehrt wiirde, die durch die richterliche Anordnung mittelbar Betroffenen wihrend
der Giiltigkeit der einstweiligen Massnahme iiber das Verbot zu orientieren. Die
wahrheitsgetreue Bekanntgabe der im damaligen Zeitpunkt aktuellen Situation ver-
stiess selbst dann nicht klarerweise gegen den Grundsatz von Treu und Glauben,
wenn die Rekursgegnerin, wie dies von den Rekurrentinnen behauptet wird, auf-
grund der Verhandlung vor dem Einzelrichter tatsichlich mit einer baldigen wesent-
lichen Einschrinkung des einstweiligen Verbotes rechnen musste. Der Brief vom
8. Juni 1976 ist immerhin 17 Tage vor der Aufhebung der einstweiligen Massnahme
versandt worden.

Da der Brief vom 8. Juni 1976 im iibrigen keine von den Rekurrentinnen bean-
standete Ausfiihrungen enthilt, die nicht auch im Brief vom 28. Juli 1976 enthalten
sind, ist im folgenden lediglich zu priifen, inwieweit der Brief vom 28.Juli 1976
klarerweise Ausfiithrungen enthilt, die die wettbewerbsrechtlichen Vorschriften ver-
letzen und deren kiinftige Verbreitung der Rekursgegnerin zu verbieten wire.

Eine Verletzung klaren Rechtes ist, wie die Rekurrentinnen auf S. 8 der Rekurs-
schrift zutreffend ausfithren lassen, nur dann gegeben, wenn die beanstandeten Be-
hauptungen unabhingig vom Ausgang des beim Handelsgericht des Kantons Ziirich
hingigen Prozesses unlauter sind.

Die Rekurrentinnen beanstanden die folgenden, im Brief vom 28. Juli 1976 und
teilweise bereits im Brief vom 8. Juni 1976 enthaltenen Behauptungen der Rekurs-
gegnerin:

a) Die Behauptung «Damit sind bereits jetzt praktisch die gesamten CALOFLEX-
Berechnungs-Unterlagen und -Verlegearten gesperrt» sei eine bewusst falsche Orien-
tierung iiber die vom Einzelrichter des Bezirksgerichtes Ziirich am 25.Juni 1976
verfiigte vorsorgliche Massnahme. Diese Behauptung gehe deutlich iiber die erlassene
vorsorgliche Massnahme hinaus.

Es steht aktenmissig fest und ist auch unbestritten, dass aufgrund der noch
heute giiltigen vorsorglichen Verfiigung vom 25. Juni 1976 insgesamt 15 Blitter der
CALOFLEX-Kurzinformation in ihrer damaligen Konzeption gesperrt sind.

Im Brief der Rekursgegnerin vom 28.Juli 1976 wird zundchst genau und im
einzelnen aufgezihlt, welche Blatter der CALOFLEX-Kurzinformation durch die
richterliche Verfiigung vom 25. Juni 1976 gesperrt worden sind. Im Anschluss an
diese korrekte und vollstindige Aufzihlung wird dann die beanstandete Behauptung
aufgestellt, damit seien «bereits jetzt praktisch die gesamten CALOFLEX-Berech-
nungs-Unterlagen und -Verlegearten gesperrts. Diese von der Rekursgegnerin im
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Sinne ihres subjektiven Standpunktes gezogene Schlussfolgerung ist eine wohl etwas
weitgehende, in der richterlichen Verfiigung nicht enthaltene pauschale Wertung
der im einzelnen korrekt wiedergegebenen richterlichen Anordnung. Sie wurde so-
dann durch den weiteren Text des Briefes relativiert, indem die Rekursgegnerin
anschliessend ausfiihrte:

«Wir mochten noch ausdriicklich darauf hinweisen, dass wir im summarischen
Verfahren nur einzelne Seiten des CALOFLEX-Handbuches beanstanden konnten.
Eine grosse Zah!l weiterer Beanstandungen werden in dem nun folgenden ordentli-
chen Gerichtsverfahren vorgebracht werden.»

Entscheidend fiir den Wahrheitsgehalt der beanstandeten Behauptung ist nicht
die Anzahl der gesperrten Blitter, sondern deren Bedeutung im Rahmen des ge-
samten Konstruktions- und Berechnungssystems. Die Wichtigkeit der gesperrten
Blidtter insbesondere fiir die Berechnung der Bodenheizungsanlagen ist umstritten
und kann im summarischen Verfahren nicht eindeutig klargestellt werden. Sicher
sind aber die gesperrten Bldtter nicht bedeutungslos, sonst hitte der Erlass der
vorsorglichen Massnahme gar keinen Sinn gehabt. Selbst wenn aber die beanstan-
dete Schlussfolgerung, wie die Rekurrentinnen behaupten, tatsdchlich stark iiber-
trieben sein sollte, so waren die fachkundigen Adressaten des Briefes aufgrund der
ihnen wahrheitsgetreu detailliert bekanntgegebenen Liste der gesperrten Blétter ohne
weiteres in der Lage, die daran gekniipfte Schlussfolgerung zu iiberpriifen. Die
beanstandete Behauptung ist deshalb, jedenfalls im gesamten Zusammenhang ge-
sehen, nicht klarerweise unrichtig und irrefithrend, und die Verletzung wettbewerbs-
rechtlicher Vorschriften ist nicht klarerweise erwiesen.

b) Die Rekurrentinnen machen sodann geltend, die im Brief vom 28. Juli 1976
enthaltene Behauptung, die Lizenznehmer konnten sich bei der weiteren Ausfiih-
rung von CALOFLEX-Heizungen nach Art. 162 StGB strafbar machen, sei un-
richtig und eine klare Verletzung wettbewerbsrechtlicher Vorschriften. Selbst wenn
es — was bestritten werde — zutreffen wiirde, dass das Wissen der Rekursgegnerin ein
Fabrikations- oder Geschiftsgeheimnis sei, und dieses Wissen bei den Rekurrentin-
nen und ihren Lizenznehmern Verwertung finde, so wire Art. 162 StGB auf diesen
bestrittenen Tatbestand nicht anwendbar. Der behauptete Sachverhalt kénnte beziig-
lich der fiir die Rekurrentinnen verantwortlichen Personen hochstens unter Art. 13
lit. g UWG subsumiert werden.

Es trifft zwar zu, dass auf die fiir die Rekurrentinnen verantwortlichen Personen
und allenfalls auf ihre Lizenznehmer auch im Falle der Bejahung des dolus super-
veniens eher die Vorschrift von Art. 13 lit. g UWG als die Bestimmung von Art. 162
StGB anwendbar wire, falls die beim Handelsgericht des Kantons Ziirich hingige
Klage der Rekursgegnerin geschiitzt wird. Sowohl Art.162 StGB als auch Art. 13
lit. g UWG sind aber mit dem gleichen Strafrahmen bedrohte Antragsdelikte, so dass
der Nennung des mutmasslich nicht zutreffenden Artikels keine wesentliche Be-
deutung zukommt. Die Rekurrentinnen behaupten iiberdies, die Strafantragsfrist sei
lingst abgelaufen, und die Lizenznehmer hitten sich keinesfalls strafbar machen
konnen, da ein allfillig den Lizenznehmern mitgeteiltes Geschiftsgeheimnis, das
diese ohne Kenntnis des Geheimnischarakters verwendeten, gar kein Geheimnis
mehr sei. Dies steht indessen nicht liquidermassen fest. Insbesondere kann die Frage,
ob sich die Lizenznehmer nach der Orientierung iiber den behaupteten Geheimnis-
verrat nicht doch der Teilnahme an der Verwertung eines wider Treu und Glauben
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erlangten Geschiiftsgeheimnisses schuldig machen konnten, nicht kategorisch ver-
neint werden. Auch diese Behauptung ist deshalb nicht klarerweise unrichtig und
wettbewerbswidrig.

¢) Schliesslich behaupten die Rekurrentinnen, ihre Kundenlisten seien durch die
Rekursgegnerin ausgekundschaftet worden, um die CALOFLEX-Lizenznehmer, also
die Kunden der Rekurrentinnen, systematisch zu bearbeiten.

Fiir die behauptete Auskundschaftung ihrer Kundenlisten haben die Rekurren-
tinnen keinerlei Beweise oder auch nur Indizien angefiihrt. Die Rekursgegnerin
hilt diesem Vorwurf entgegen, sie habe die Adressen der CALOFLEX-Lizenzneh-
mer den von den Rekurrentinnen stolz verbreiteten Referenzlisten entnehmen kon-
nen. Es steht somit nicht klarerweise fest, dass die Rekursgegnerin wider Treu und
Glauben Kundenlisten der Rekurrentinnen ausgekundschaftet hat.

Die systematische Bearbeitung der Kundschaft der Konkurrenz ist nicht wett-
bewerbswidrig, solange keine unlauteren Methoden angewendet werden. Da die
Rekursgegnerin gute Griinde zur Annahme hat, die Rekurrentinnen liessen durch
ihre Lizenznehmer Geschiafts- und Fabrikationsgeheimnisse verwerten, in deren
Besitz sie durch unlautere Machenschaften gelangt sind, ist das Angebot zu befri-
steter Kooperation mit einem eigenen Lizenznehmer nicht klarerweise ein Verstoss
gegen den Grundsatz von Treu und Glauben im wirtschaftlichen Wettbewerb.

IV. — Es ist aufgrund der sofort feststellbaren tatsichlichen Verhiltnisse nicht
klarerweise feststehend, dass die beanstandeten Briefe der Rekursgegnerin wett-
bewerbsrechtliche Vorschriften verletzen. Die Voraussetzungen, das beantragte Ver-
bot im Sinne von Art.297 Ziff.1 ZPO zur schnellen Handhabung klaren Rechtes
anzuordnen, sind somit nicht erfiillt. Der Rekurs wird deshalb, soweit materiell
noch darauf einzutreten ist, abgewiesen.

V. — Entsprechend diesem Ausgang sind die Rekurrentinnen fiir das Rekursver-
fahren kosten- und entschiddigungspflichtig.

Beziiglich des Verfahrens vor dem Bezirksrichter Schaffhausen ist noch sum-
marisch zu priifen, ob auch das Gesuch um Frlass vorsorglicher Massnahmen vor
Einleitung des Prozesses im Sinne der Art.297 Ziff.2 i. V. mit Art.299 ZPO und
Art.9 UWG zu Recht nicht geschiitzt wurde, denn die Schaffhauser Gerichte waren
bis zu der am 6. Dezember 1976 beim Handelsgericht des Kantons Ziirich erhobe-
nen Widerklage auch fiir diesen Entscheid zustandig.

Im Zeitpunkt des bezirksrichterlichen Entscheides vom 27. September 1976 war
es nach Auffassung des Obergerichtes nicht geniigend glaubhaft gemacht, dass die
Rekursgegnerin durch die Briefe vom 8.Juni und vom 28. Juli 1976 wettbewerbs-
rechtliche Vorschriften verletzt haben konnte. In dem von den Rekurrentinnen
nachtréglich dem Obergericht eingereichten Rekursentscheid des Handelsgerichtes
des Kantons Ziirich vom 12. November 1976 hat dieses Gericht aufgrund der eige-
nen Sachkenntnis der fachkundigen Richter unter anderem festgestellt, dass Boden-
heizungssysteme weitgehend offenkundig sind und von einem neuen und geheimen
System der Rekursgegnerin nicht gesprochen werden kdnne (S.11 des Rekursent-
scheides). Aufgrund dieser neu bekannt gewordenen tatsichlichen Feststellungen
sind die beanstandeten Behauptungen der fachkundigen Rekursgegnerin doch sehr
weitgehend. Da an die Glaubhaftmachung der Verletzung wettbewerbsrechtlicher
Vorschriften nicht allzu strenge Anforderungen gestellt werden diirfen, wire die
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Glaubhaftmachung im heutigen Zeitpunkt wohl eher zu bejahen. Diese Frage kann
indessen offenbleiben, denn der Bezirksrichter musste Ende September 1976 auf-
grund des damaligen Standes der tatbestindlichen Abkldrungen entscheiden.

Die Rekursgegnerin liess sodann zu Recht ausfiihren, dass durch das beantragte
vorsorgliche Verbot nur kiinftige Handlungen untersagt werden konnten, und dass
nach der Vorschrift von Art.9 Abs.2 UWG vom Gesuchsteller auch glaubhaft ge-
macht werden muss, durch die gegen Treu und Glauben verstossenden Mittel des
wirtschaftlichen Wettbewerbs drohe «ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil, der nur
durch die vorsorglichen Massnahmen abgewendet werden kann».

Die Rekursgegnerin hatte die beiden beanstandeten Briefe aufgrund des jeweili-
gen Verfahrensstandes geschrieben, und die Rekurrentinnen behaupten nicht, dass
seit dem 28. Juli 1976 weitere Briefe gleichen oder Zhnlichen Inhaltes an ihre Lizenz-
nehmer versandt worden seien. Es handelt sich mithin nicht um eine laufende Be-
arbeitung der Kunden der Rekurrentinnen, aus der gefolgert werden miisste, es sei
auch kiinftig damit zu rechnen, dass gleiche oder #hnliche Behauptungen verbreitet
wiirden. Dies ist im Gegenteil unwahrscheinlich, denn der Stand des beim Handels-
gericht des Kantons Ziirich hingigen Verfahrens hat sich in der Zwischenzeit inso-
fern geidndert, als die Rekurrentinnen in ihrer Klageantwort- und Widerklageschrift
vom 6. Dezember 1976 auch das Gesuch stellten, es seien die vom Einzelrichter des
Bezirksgerichtes Ziirich am 25. Juni 1976 angeordneten vorsorglichen Massnahmen
aufzuheben. Sodann liess die Rekursgegnerin in der Rekursschrift vom 22. November
1976 (S.6) erkliren, die Lizenznehmer der Rekurrentinnen seien durch die Briefe
vom 8. Juni und vom 28. Juli 1976 orientiert worden, und es bestehe fiir sie keiner-
lei Veranlassung zu einem neuerlichen Versand entsprechender Briefe.

Es war deshalb im Zeitpunkt des bezirksrichterlichen Entscheides und ist auch
heute noch nicht geniigend glaubhaft gemacht, dass aufgrund konkludenten Verhal-
tens der Rekursgegnerin kiinftige Verletzungen wettbewerbsrechtlicher Vorschriften
drohen, die nur durch die beantragten vorsorglichen Massnahmen abgewendet wer-
den konnten.

Auch das Gesuch um Erlass des beantragten Verbotes im Sinne einer vorsorgli-
chen Massnahme vor Einleitung des Prozesses wurde somit vom Bezirksrichter zu
Recht nicht geschiitzt.

Die Rekurrentinnen sind deshalb fiir das gesamte Verfahren kosten- und ent-
schidigungspflichtig.

UWG Art. 2 lit. b und Art. 9 Abs. 1; Prozessentschiidigung (Ziirich)

Nur eine drohende Wiederholungsgefahr rechtfertigt die Geltendma-
chung eines Unterlassungsanspruches. Ist die Wiederholungsgefahr im
Laufe des Verfahrens entfallen, so wird das Unterlassungsbegehren
allenfalls gegenstandslos oder — sofern eine vorbehaltlose Anerken-
nung des Begehrens wahrend des Verfahrens erfolgt — ist dieses gut-
zuheissen. Anerkennt der Beklagte wihrend des Verfahrens zwar den
Unterlassungsanspruch der Kligerin, jedoch nicht das Begehren, so
fithrt dies nicht zur Gutheissung des Begehrens, sondern zu dessen
Gegenstandslosigkeit.
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Kosten- und Entschadigungspflicht der Kldgerin trotz urspriinglicher
Begriindetheit des Unterlassungsbegehrens wegen fehlender Verwar-
nung vor Einleitung des Massnahmeverfahrens, obwohl mit einer aus-
sergerichtlichen Bereinigung der Werbung gerechnet werden durfte.
Auch wenn die objektive Unrichtigkeit der beanstandeten Werbung
glaubhaft gemacht wurde, ist daran festzuhalten, dass eine Richtig-
stellung in der Tagespresse nur dann verfiigt werden kann, wenn die
Widerrechtlichkeit der Werbung im Befehlsverfahren bereits liquide
feststeht. Die Grundsitze fiir das Gegendarstellungsrecht bei Ehrver-
letzungen durch die Presse konnen im Wettbewerbsrecht nicht ohne
weiteres libernommen werden.

Seul un risque imminent de récidive justifie I'ouverture d’une action
tendant a Uabstention d’un acte. Lorsque ce risque a disparu au cours
de la procédure, ou bien I'action w'a plus d’objet, ou bien — si le dé-
fendeur en a reconnu le bien-fondé sans restriction au cours de la
procédure — il faut en adjuger les conclusions. Quand, au cours de la
procédure, le défendeur reconnait a la demanderesse le droit d’exiger
la cessation d’'un acte mais n’acquiesce pas a ses conclusions, il B’y a
pas lieu pour le juge d’adjuger celles-ci mais de constater que laction
n'a plus d’objet.

Obligation de la demanderesse de payer les frais et de verser une in-
demnité, bien que ses conclusions aient tout d’abord été fondées, si
elle a omis de donner un avertissement au défendeur avant d’introduire
la procédure de mesures provisionnelles, alors qu’elle aurait pu es-
pérer une régularisation extrajudiciaire de la publicité prétendument
déloyale.

Encore que linexactitude objective de la publicité litigieuse ait été
rendue vraisemblable, il y a lieu de retenir qu’une rectification dans la
presse quotidienne ne peut étre ordonnée que si le caractére illicite de
la publicité a été clairement constaté au cours de la procédure sommaire.
Les régles du droit de réponse en cas d’atteinte a I’honneur par la voie
de la presse ne sont pas applicables sans plus en matiére de droit
concernant la concurrence.

Beschluss des Obergerichtes des Kantons Ziirich vom 22. November
1978 1. S. Lattoflex Degen AG gegen Mobel Schubiger & Co.

Aus den Erwdgungen:

1I.
1. Die Beklagte verwendet bei ihrer Werbung den Hinweis auf das Schweizer
Patent Nr. 513 623. Mit Urteil des Bundesgerichts vom 18.Juni 1976 wurde die
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Nichtigkeit dieses Patentes rechtskriftig festgestellt. Die Beklagte anerkennt denn
auch die Unzulidssigkeit ihrer diesbeziiglichen Werbung und hat sich anerboten, den
Patenthinweis zu beseitigen. Streitig ist, welche prozessualen Folgen diese Anerken-
nung nach sich zieht. Der Einzelrichter hat das kligerische Begehren aufgrund die-
ser Anerkennung mit der Feststellung abgewiesen, eine von der Beklagten drohende
Wiederholungsgefahr sei von der Kligerin nicht glaubhaft gemacht worden. Zu-
treffend ist die Auffassung des Einzelrichters, dass nur eine drohende Wiederholungs-
gefahr die Geltendmachung eines Unterlassungsanspruches rechtfertigt. Indes ist
zu unterscheiden, ob die Wiederholungsgefahr bereits vor Stellung des Unterlassungs-
begehrens nicht mehr bestanden hat oder erst im Laufe des Verfahrens entfallen
ist. Im letzteren Fall war der Unterlassungsanspruch und auch die Stellung des Be-
gehrens anfinglich begriindet, weshalb dieses dann nicht mehr abgewiesen werden
kann, sondern allenfalls gegenstandslos wird oder — sofern eine vorbehaltlose An-
erkennung des Begehrens wihrend des Verfahrens erfolgt — gutzuheissen ist. Bestand
dagegen die drohende Wiederholungsgefahr von Anfang an nicht, war der Unter-
lassungsanspruch und auch die Stellung des Begehrens unbegriindet, weshalb dieses
abzuweisen ist. Im vorliegenden Fall wurde die Klidgerin durch die Patentberiihmung
der Beklagten im Europa Mobel Katalog «WOHNEN» zur Stellung ihres Mass-
nahmebegehrens veranlasst; zu diesem Zeitpunkt bestand die Gefahr der fortdauern-
den Patentberiihmung, weshalb das Begehren um Erlass einer vorsorglichen Mass-
nahme berechtigt war. Wihrend des Verfahrens vor dem Einzelrichter anerkannte
die Beklagte zwar den Unterlassungsanspruch der Klidgerin, jedoch nicht das Be-
gehren. Diese Anerkennung fiithrt daher nicht zur Gutheissung des Begehrens, son-
dern zu dessen Gegenstandslosigkeit; dementsprechend ist das Verfahren mit Bezug
auf die Patentberilhmung als gegenstandslos geworden abzuschreiben, wobei von
der Anerkennung des Unterlassungsanspruches durch die Beklagte Vormerk zu neh-
men ist.

Hinsichtlich der Regelung der Kosten- und Entschidigungsfolgen in diesem Ver-
fahrenspunkt ist der Einwand der Beklagten zu beriicksichtigen, sie hitte auf erste
Aufforderung der Kldgerin hin den Patenthinweis unverziiglich beseitigt; eine solche
Aufforderung sei aber an sie nie ergangen. Sinngemaiss bestreitet die Beklagte damit
das Prozessinteresse (§ 51 ZPO) der Klédgerin zur Inanspruchnahme des Massnahme-
richters. Gegeniiber dieser Bestreitung hat die Klidgerin darzutun, dass sie die Be-
klagte erfolglos aufgefordert hat, diese wettbewerbswidrige Handlung zu unterlassen.
Eine solche Aufforderung hitte die Kldgerin unterlassen konnen, wenn sie ihr nicht
moglich oder nicht zumutbar oder wegen der offensichtlichen Weigerung der Be-
klagten nutzlos oder aus Griinden zeitlicher oder sachlicher Dringlichkeit untunlich
gewesen wire. Die Kligerin bringt dazu nur vor, alle Verwarnungen hitten sich
stets als nutzlos erwiesen. Wie aber der Einzelrichter bereits zutreffend festgestellt
hat, richtete sich keine dieser Verwarnungen gegen die Beklagte. Aus den Akten er-
gibt sich lediglich, dass die Kligerin die Patentberilhmung in dem Schreiben ihres
Anwaltes vom 27. April 1978 an die Firma Mobel Stierli, Zug, geriigt hat. Es bleibt
nicht einsehbar, weshalb die Kldgerin die Beklagte nicht ebenfalls auf die unzulis-
sige Werbung aufmerksam machte, mit der Aufforderung, den Patenthinweis zu
beseitigen. Zudem hitte sich die Kligerin auch an die Firma Birchler & Co. AG —
die Konkurrentin der Kldgerin — wenden kdnnen, nachdem diese bereits friiher ihre
Bereitschaft bekundet hat, alle zumutbaren Massnahmen zu ergreifen, um den Pa-
tenthinweis in der Werbung fiir die von ihr hergestellten Schlafmébel und -betten
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zu beseitigen. Mit Brief vom 2. Mai 1978 liess die Klagerin dem Anwalt der er-
wiahnten Firma zwar mitteilen, diese berithme sich nach wie vor des geldschten
Patentes, ohne allerdings anzugeben, wo mit diesem Hinweis auf das geldschte
Patent fiir die Produkte der Birchler & Co. AG Werbung betricben werde. Die
Kldgerin gibt auch keinen Anhaltspunkt dafiir, dass eine Aufforderung an die Be-
klagte zur Beseitigung des Patenthinweises zum vornherein nutzlos oder untunlich
gewesen wire. Bei dieser Sachlage erscheint aber gegeniiber der Bestreitung der
Beklagten nicht glaubhaft gemacht, dass diese einer Aufforderung der Klagerin zur
Unterlassung der Patentberiihmung nicht auch ohne Inanspruchnahme des Einzel-
richters nachgekommen wire, weshalb die Klidgerin in diesem Punkt kosten- und
entschidigungspflichtig wird.

2. Mit Ziffer 1 lit. b ihres Begehrens vom 3. Mai 1978 verlangt die Kldgerin,
der Beklagten einstweilen die Werbung mit den Hinweisen «Diverse Europaische
Patente» und «in verschiedenen Léndern Europas patentierte Spitzenprodukte» zu
untersagen. Die Kldgerin macht geltend, fiir den schweizerischen Konsumenten wer-
de dadurch der Eindruck erweckt, der Patentschutz bestehe auch fiir die Schweiz.
Zudem sei die Bezeichnung «europdische Patente» seit 7. Oktober 1977 ein Rechts-
begriff. Die Beklagte hidlt dagegen, dem Begehren der Kligerin fehle es am Erfor-
dernis der Dringlichkeit zum Erlass einer vorsorglichen Massnahme, da dieser Werbe-
slogan von der Firma Birchler & Co. AG seit Jahren verwendet werde, ohne dass
die Klédgerin dagegen eingeschritten sei.

Zutreffend ist das Vorbringen der Beklagten, der Erlass einer vorsorglichen
Massnahme verlange zeitliche Dringlichkeit; diese liegt in der Gefahr eines nicht
leicht ersetzbaren Nachteils begriindet. Indessen kann diese Gefahr auch dann noch
vorliegen, wenn der Gesuchsteller eine wettbewerbswidrige Handlung iiber ldngere
Zeit unwidersprochen hingenommen hat; die lingere Duldung eines unlauteren
Wettbewerbs ist allein noch nicht ausreichend, die Gefahr eines nicht leicht ersetz-
baren Nachteils zu verneinen, vielmehr ist die Voraussetzung stets selbstindig zu
priifen. Insbesondere kann sich ein Wettbewerber nicht ohne weiteres darauf be-
rufen, der Verletzte habe den unlauteren Wettbewerb anderer Wettbewerber gedul-
det. Aus dem Vorbringen, dass dieser Werbeslogan von der Firma Birchler & Co. AG
seit Jahren verwendet werde, ohne dass die Kldgerin dagegen eingeschritten sei,
kann die Beklagte daher mit Bezug auf das dringliche Rechtsschutzbediirfnis des
vorliegenden Massnahmebegehrens nichts fiir sich ableiten.

Indessen kann in dieser Werbung der Beklagten kein Verstoss gegen Treu und
Glauben im wirtschaftlichen Wettbewerb erblickt werden. Zur Begriindung kann
auf die Erwigungen der Vorinstanz verwiesen werden, denen beizupflichten ist.
Insbesondere erscheint von der Kligerin in keiner Weise glaubhaft gemacht, dass
dem kaufenden Schweizer Publikum der Rechtsbegriff «europiisches Patent» be-
kannt ist und dass der schweizerische Durchschnittskdufer dieser Werbung der Be-
klagten den Hinweis auf ein bestehendes Schweizer Patent entnehmen wird.

3. Anders verhilt es sich mit der Werbung der Beklagten «das &rztlich empfoh-
lene Schlafsystem» und «das Schlafsystem, das Ihren Riicken gesund erhilt und
wieder gesund werden ldsst». Diese Werbung kann vom schweizerischen Durch-
schnittskdufer nur in dem Sinne verstanden werden, dass neutrale und objektive
Arzte das angepriesene Produkt begutachtet und empfohlen haben. Die Kligerin
macht dazu geltend, dem sei nicht so, weshalb diese Werbung objektiv unwahr und
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irrefithrend sei. Demgegeniiber legt die Beklagte sieben Bestdtigungen vor, um die
drztliche Empfehlung der Bico-Flex-Liegemobel hinsichtlich ihrer Gesundheits-
bzw. Gesundungswirkung glaubhaft zu machen. Indessen kann diesen Bestétigungen
nicht entnommen werden, wer sie ausgestellt hat, weshalb sie nicht dazu geeignet
sind, die objektive Richtigkeit der von der Beklagten verwendeten Werbung glaub-
haft zu machen. Auch aus dem Schreiben der Interkantonalen Kontrollstelle fiir
Heilmittel (IKS) vom 22. September 1977 geht nur hervor, dass die IKS fiir vier
Matratzen der Firma Birchler & Co. AG die Anpreisung als «drztlich empfohlene
Gesundheitsmatratze» gebilligt sowie fiir die Bico-Flex-Littli-Couches (Unterma-
tratzen) die Anpreisung als «irztlich empfohlenes Gesundheitsliegemdbel» gutge-
heissen hat, dass jedoch die Werbung der Beklagten «Beniitzen Sie deshalb das
drztlich empfohlene Schlafsystem Bico, das ihren Riicken wieder gesund werden
lasst» nicht den von der IKS gutgeheissenen Anpreisungen entspricht. Da die Be-
klagte somit gegeniiber den Darlegungen der Kligerin nicht glaubhaft gemacht hat,
dass die Anpreisung der von ihr verkauften Liegemdbel den objektiven Gegeben-
heiten entspricht, es vielmehr wahrscheinlich erscheint, dass die von der Beklagten
verwendete Werbung — so wie sie der schweizerische Durchschnittskaufer verstehen
muss — objektiv unrichtig ist, ist dem kldgerischen Begehren hinsichtlich eines einst-
weiligen Verbotes dieser Werbung zu entsprechen.

4. Die Kldgerin beantragt sodann, es sei der Beklagten die Herstellung und
Verbreitung der Kataloge «Wohnen» und der Streukataloge «Bicoflex» 1977 und
1978 zu verbieten, solange die beanstandeten Werbehinweise darin enthalten sind.
Diesem Begehren ist mit Bezug auf die vorerwihnte (Ziffer 3.) Werbung und die
Patentberiihmung zu entsprechen.

5. Aus denselben Griinden ist die erfolgte Beschlagnahme der Kataloge einst-
weilen solange aufrechtzuerhalten, bis die Beklagte die vorerwahnte Werbung und
die Patentberithmung darin beseitigt hat oder ein rechtskriftiger Entscheid iiber die
Zuldssigkeit dieser Werbung vorliegt.

6. Die Klagerin verlangt gemiss Ziffer 3 ihres Begehrens vom 3. Mai 1978 die
Publikation einer Richtigstellung. Derartigen Begehren kann unter bestimmten Um-
stinden auch bereits im Rahmen einer vorprozessualen vorsorglichen Massnahme
entsprochen werden (SJZ 73 [1977] S. 281 ff.; ZR 76 Nr. 116; Striuli/Messmer N 17
zu § 110 ZPO). Die Richtigstellung bezweckt die Wiedergutmachung des durch die
widerrechtliche Handlung entstandenen Nachteils und hat dementsprechend ange-
messen zu erfolgen. Die Kldgerin verlangt dazu die Publikation einer Richtigstellung
im «Tages-Anzeiger» von einer viertel Seite. Mit Bezug auf die Patentberiihmung
ist davon auszugehen, dass deren Unzuldssigkeit infolge der Anerkennung der Be-
klagten feststeht. Allerdings macht die Klédgerin nicht geltend, dass sich die Beklagte
auch im «Tages-Anzeiger» des nichtigen Patentes beriihmt hétfte. Das Vorbringen,
dass die Beklagte regelmissig im «Tages-Anzeiger» inseriere und die «Tages-An-
zeiger»-Leser das Zielpublikum der Beklagten seien, rechtfertigt das kldgerische Be-
gehren noch nicht, denn die Patentberiihmung hidtte nur von den Beziigern der
Kataloge, nicht aber von simtlichen Lesern des «Tages-Anzeigerss wahrgenommen
werden konnen. Die verlangte Richtigstellung geht daher weit iiber ihren zuldssigen
Zweck hinaus und erscheint daher unangemessen. Angemessener erschiene die Rich-
tigstellung in den Katalogen der Beklagten. Es kommt dem Gericht aber nicht zu,
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eine andere als die beantragte Richtigstellung zu verfiigen. Es bleibt der Klédgerin
vorbehalten, mittels eines Befehisbegehrens eine angemessene Richtigstellung zu
verlangen.

Die Werbehinweise «das &drztlich empfohlene Schlafsystem» und «das Schlafsy-
stem, das Thren Riicken gesund erhilt und wieder gesund werden lidsst» werden von
der Beklagten nicht vorbehaltlos als unzuldssig anerkannt. Wenn deren objektive
Unrichtigkeit von der Kldgerin vorliegend auch glaubhaft gemacht wurde, ist daran
festzuhalten, dass eine Richtigstellung in der Tagespresse nur dann verfiigt werden
kann, wenn die Widerrechtlichkeit der Werbung im Befehlsverfahren bereits liquid
feststeht. Das ist aber nicht der Fall. Die Grundsédtze iiber das Gegendarstellungs-
recht bei Ehrverletzungen durch die Presse konnen hier nicht ohne weiteres iiber-
nommen werden, da dem Rechtsgut der persdnlichen Ehre und ihrem Schutz vor
Beeintrachtigungen durch die Presse eine iiberragende Bedeutung zugemessen wird,
welche dem Schutz vor Beeintrichtigungen im wirtschaftlichen Wettbewerb nicht in
demselben Masse zukommt. Das Begehren um Richtigstellung ist daher abzuweisen.

1L

Mit Bezug auf die Regelung der Kosten- und Entschiddigungsfolgen ist festzu-
stellen, dass die Kldgerin hinsichtlich der Werbung «das #drztlich empfohlene Schlaf-
system» und «das Schlafsystem, das Ihren Riicken gesund erh#lt und wieder gesund
werden lidsst» mit ihrem Begehren durchdringt, wiahrend sie hinsichtlich der bean-
standeten Werbung «europiische Patente> und der verlangten Richtigstellung unter-
liegt und mit Bezug auf die Patentberithmung kosten- und entschadigungspflichtig
wird. Es rechtfertigt sich daher, der Kldgerin die Kosten- und Entschidigungsfolgen
zu 3/5 aufzuerlegen. In Anbetracht des Umfanges der bereits vor der Vorinstanz
ins Recht gelegten Akten ist die vorinstanzliche Gerichtsgebiihr gemiss § 207 GVG
auf Fr. 1000.— angemessen zu erhéhen.

UWG Art. 9 Abs, 1, Prozessrecht (Ziirich)
Zwangsweise Beschlagnahme von Urkunden allein zu Beweissiche-
rungszwecken? Das Beweissicherungsverfahren dient dem beweismds-
sigen Zustandekommen des Urteils, vorsorgliche Massnahmen der
Sicherung seiner Vollstreckung bei Klagegutheissung. Unterschiede mit
Bezug auf Verfahren, Zwangsvollzug und Weiterzugsmoglichkeit.

Séquestre de documents & seule fin de conservation de la preuve? La
procédure de conservation de la preuve sert 4 permettre de prononcer
un jugement fondé sur des preuves, et les mesures provisionnelles 4
garantir Uexécution de celui-ci lorsque le demandeur a gain de cause.
Différences en matiére de procédure, d’exécution forcée et de droit de
recours.

BIZR 77 (1978) 141 und SJZ 74 (1978) 377, Beschluss des Ober-
gerichtes des Kantons Ziirich vom 7. April 1978.

Die Kldgerin hatte im Hinblick auf die Geltendmachung von Anspriichen aus
behaupteter Verletzung von Geschiftsgeheimnissen bzw. unlauteren Wettbewerbes
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beim Einzelrichter im summarischen Verfahren u.a. die Beschlagnahme verschie-
dener Urkunden bei den Beklagten verlangt, und zwar unter dem Titel einer vor-
laufigen Anordnung unter anschliessender Bestétigung als vorsorgliche Massnahme.
Der Einzelrichter hiess das Begehren insoweit zunichst durch superprovisorische
Verfiigung gut und liess die Urkunden, soweit vorhanden, zwangsweise beschlag-
nahmen. In der Folge ordnete er die Riickgabe eines Teils der Urkunden an und
verfiigte schliesslich im Entscheid die Aufrechterhaltung der Beschlagnahme der
verbliebenen Urkunden im Sinne einer vorsorglichen Beweissicherung gemiss § 231
ZPO. Die Kligerin erhob dagegen Rekurs und beantragte die vollumfingliche Gut-
heissung ihres Begehrens. Das Obergericht wies den Rekurs ab und ordnete iiber-
dies auf Anschlussrekurs der Beklagten hin die Riickgabe der noch beschlagnahmten
Urkunden an.

Aus der Begriindung:

«1. Vorerst ist zu priifen, welche gesetzlichen Grundlagen bei der Beurteilung
des Beschlagnahmebegehrens anzuwenden sind.

a) Neben den von der Vorinstanz herangezogenen Bestimmungen iiber die Be-
weissicherung gemiss §§ 231 ff. ZPO kommt als Grundlage § 222 Ziff. 3 in Verbin-
dung mit § 223 Ziff. 2 ZPO in Frage, wonach vorsorgliche Massnahmen zur Abwehr
drohender Nachteile vor Anhiingigmachung des Rechtsstreites erlassen werden kon-
nen; schliesslich ist an § 222 Ziff.2 ZPO im Sinne der Durchsetzung eines ausser-
prozessualen, privatrechtlichen Editionsanspruches zu Informationszwecken zu den-
ken (vgl. STRAULYMESSMER N. 15/16 zu § 222 ZPO). Diese drei méglichen Varianten
unterscheiden sich voneinander hinsichtlich ihrer Voraussetzungen, Durchsetzbar-
keit und Wirkung,

b) Die Klédgerin stiitzt ihr Begehren formell auf § 222 Ziff. 3 ZPO, beruft sich
hinsichtlich der Zustdndigkeit allerdings ‘soweit anwendbar’ auch auf § 233 ZPO und
im weiteren auf Art. 11 UWG. Vor dem Einzelrichter hat sie den Zweck ihres Be-
gehrens dahin umschrieben, dass erst nach Beschlagnahme der Unterlagen der Nach-
weis einer Geheimnisverletzung in entsprechender Form méglich sein werde; wo
die Unterlagen ‘nur zu Beweiszwecken’ herangezogen wiirden, geniige die Einrei-
chung von Fotokopien. Daraus folgt einmal klar, dass die Beschlagnahme jeden-
falls primir zum Zwecke der Sammlung von Beweismaterial fiir den Hauptprozess
erfolgen sollte. In jedem Fall scheidet die Variante aus, wonach Gegenstand des
Begehrens ein privatrechtlicher Einsichts- oder Vorlegungsanspruch wire; die Kla-
gerin hat auch keine Griinde angefiihrt, aus denen sich ein solcher privatrechtlicher
Anspruch ergibe.

¢) Das neue ziircherische Prozessrecht kennt — im Unterschied zur friiheren
gesetzlichen Regelung (alt § 228) — eine umfassende prozessuale Editionspflicht zu
Beweiszwecken, wozu auch die vorprozessuale Sicherung einer gefihrdeten Urkunde
gehort (vgl. STRAULI/MESSMER N. 4 vor § 183 ZPO). Voraussetzung fiir die vorsorg-
liche Beweisabnahme ist die Glaubhaftmachung, dass die spitere Abnahme ent-
weder erschwert oder unmoglich wire. Zweck dieser Bestimmung ist mithin die
Vermeidung eines nachtrdaglichen Beweisnotstandes. Demgegeniiber zielt der Erlass
vorsorglicher Massnahmen geméss §§ 110 und 222 Ziff.3 ZPO auf die Aufrecht-
erhaltung des bestehenden Zustandes bei Gefihrdung eines glaubhaft gemachten
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materiellen Anspruchs. Soweit im Rahmen solcher Massnahmen Beschlagnahmen
angeordnet werden konnen, dienen sie indessen nicht der Beweissicherung, sondern
sollen den Beklagten an der Verfiigung zum Nachteil des Kligers hindern (§ 223
Ziff. 2 ZPO). Eine Abgrenzung ldsst sich in dem Sinne vornehmen, dass die Be-
weissicherungsmassnahme dem beweismissigen Zustandekommen des Urteils bzw.
der Prozessfithrung der beweispflichtigen Partei dient, wihrend vorsorgliche Mass-
nahmen den unmittelbaren oder mittelbaren Prozessgegenstand betreffen (vgl. alt
§ 131 ZPO und STRAULI/MESSMER N.9 zu § 110 ZPO) und verhindern sollen, dass
vor Eintritt der Rechtskraft des Urteils ein rechtswidriger Zustand geschaffen wird,
der durch das Urteil nicht oder nicht zureichend behoben werden konnte; solche
Massnahmen ergehen mithin zur Sicherung der Vollstreckung des die Klage gut-
heissenden Urteils (vgl. STRAUL/MESSMER N. 7 und 19 zu § 110 ZPO).

Die Frage, ob ein Beweissicherungsbegehren oder ein solches auf Erlass einer
vorsorglichen Massnahme vorliegt, ist, wie angedeutet, unter verschiedenen Gesichts-
punkten von erheblicher praktischer Tragweite. So ist einmal im Rahmen der Be-
weissicherung ein Zwangsvollzug ausgeschlossen (vgl. §§ 183 Abs.2 und 184 Abs.2
ZPO fiir die prozessuale Editionspflicht bei hingigem Prozess und STRAULI/MESSMER
N.8 a. E. zu § 183 und N. 6 zu § 184 ZPO; das gleiche muss notwendigerweise auch
fiir die vorprozessuale Beweissicherung gelten). Im Massnahmeverfahren hingegen
ist der Zwangsvollzug bzw. dessen Androhung zuldssig (§ 223 Ziff. 1 ZPO). Nach
dem Erlass vorsorglicher Massnahmen ist sodann grundsitzlich Frist zur Einleitung
des ordentlichen Prozesses anzusetzen (§ 228 ZPO); das Beweissicherungsverfahren
findet seinen Abschluss dagegen mit der Ausfertigung und Zustellung des Beweis-
protokolles (STRAULI/MESSMER N. 4 zu § 233 ZPO), allenfalls mit der richterlichen
Verwahrung der Urkunde oder mit der aktenmissigen Sicherung ihres Inhaltes
(a.a.0. N.6 zu §231 ZPO). Unterschiede bestehen schliesslich auch mit Bezug
auf die Weiterzugsméoglichkeiten (a. a. O. N. 6 zu § 233 und N. 12 zu § 272 ZPO).

Hinsichtlich der Beweissicherung ist ferner festzuhalten, dass es in ihrem Rahmen
allein um die Abnahme von Beweisen geht, wihrend die Beweiswiirdigung durch die
Parteien wie durch den Richter dem Hauptprozess vorbehalten bleibt (STRAULI/MESs-
MER N. 4 zu § 233 ZPO).

2. Im Lichte dieser Ausfilhrungen kann es sich beim kldgerischen Begehren nur
um ein solches betreffend Beweissicherung im Sinne von § 231 ZPO handeln. Die
Kldgerin kann gegeniiber den Beklagten allein Schadenersatzanspriiche geltend ma-
chen. Zur Sicherung der Vollstreckung eines auf Geldleistung gerichteten Urteils
kdnnen indessen keine vorsorglichen Massnahmen nach den Bestimmungen des kan-
tonalen Prozessrechtes erlassen werden; in diesem Rahmen ist die vorsorgliche Voll-
streckung eines Leistungsurteils tiberhaupt nicht statthaft (STRAULI/MESSMER N. 5 zu
§ 110 und N. 25 zu § 222 ZPO). Eine Beschlagnahme von Urkunden ist auch in kei-
ner Weise dazu geeignet, die Vollstreckung einer Forderungsklage zu sichern. Das
kligerische Begehren kann daher einzig das Ziel verfolgen, das notwendige Beweis-
material zur Begriindung der Hauptklage sicherzustellen, in welchem Sinn sich die
Kligerin vor Vorinstanz denn auch gedussert hat. Die — erneute — formelle Berufung
der Kligerin auf § 110 Abs. 1 ZPO vermag daran nichts zu dndern.

Steht ein Begehren um vorsorgliche Beweissicherung zur Beurteilung, so kommt
die zwangsweise Beschlagnahme nicht in Betracht, da, wie bereits erwihnt, unter
diesem Titel der Zwangsvollzug wihrend wie auch vor Einleitung des Prozesses un-
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zulissig ist. Richtigerweise hitte demnach die Vorinstanz dem Begehren hochstens in
der Weise stattgeben diirfen, dass sie die Beklagten zur Einreichung der in ihrem
Gewahrsam befindlichen Urkunden aufgefordert hitte (§ 183 Abs. 1 in Verbindung
mit §233 Abs.2 ZPO), unter der Androhung, dass Weigerung der Herausgabe die
Folgen gemiss § 183 Abs. 2 ZPO nach sich ziehen wiirde.

3. Nach den bisherigen Ausfithrungen ist zunichst festzuhalten, dass der Rekurs
im hier zur Diskussion stehenden Umfang zuldssig ist, da er sich gegen die Ver-
weigerung der Beweisabnahme richtet (§ 272 Abs. 1 und Abs. 2 Ziff. 2 ZPO; STRAULY
MessMER N. 6 zu § 233 ZPO). Indessen ist er materiell abzuweisen, da die mit ihm
beantragte Beschlagnahme aus den erwihnten Griinden nicht zulissig ist. Im weiteren
besteht fiir die Rekursinstanz auch kein Anlass, selber die Aufforderung gemiss
§ 183 Abs.1 ZPO an die Beklagten zu richten oder die Sache zu diesem Zweck an
die Vorinstanz zuriickzuweisen, da eine Gefihrdung dieser Beweisstiicke weder
dargetan noch behauptet wird. Es bleibt der Klédgerin vorbehalten, einen entspre-
chenden Beweisantrag im Prozess zu stellen. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass
anldsslich des Vollzuges der Beschlagnahme festgestellt wurde, dass sich ausser den
beschlagnahmten keine weiteren Urkunden, wie sie die Kligerin herausverlangte,
bei den Beklagten befanden. Insoweit wire aus diesem Grunde eine Aufforderung
zur Herausgabe — {iibrigens genauso wie die Anordnung einer erneuten Beschlag-
nahme — auch gegenstandslos.»

UWG Art. 9; Prozessrecht (Ziirich)
Gemuss § 229 ZPO (Ziirich) kénnen vorsorgliche Massnahmen u. a.
dann aufgehoben oder gedndert werden, wenn sie sich nachtrdglich
als ungerechtfertigt erweisen. Dies ist dann der Fall, wenn sich bei
erneuter Priifung der Frage der vorsorglichen Massnahmen in tatsdch-
licher oder rechtlicher Hinsicht neue Erkenntnisse oder Beurteilungen
ergeben.

En vertu du par. 229 CPC zuricois, les mesures provisionnelles, notam-
ment, peuvent étre rapportées ou modifiées quand elles se révélent
injustifiées. Tel est le cas lorsqu’un réexamen de la question des me-
sures provisionnelles, que ce soit en considération des faits ou du point
de vue juridique, aboutit @ de nouvelles conclusions ou a de nouvelles
appréciations.

Vernehmlassung des Kassationsgerichtes des Kantons Ziirich an die
staatsrechtliche Kammer des Schweizerischen Bundesgerichtes vom
11. April 1979 i. S. Mdbel Schubiger & Co. gegen Lattoflex Degen AG.

Gemaiss § 229 ZPO koénnen vorsorgliche Massnahmen unter anderem dann auf-
gehoben oder gedndert werden, wenn sie sich nachtriglich als ungerechtfertigt er-
weisen. Im angefochtenen Entscheid des Kassationsgerichts wird dazu ausgefiihrt,
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dies sei dann der Fall, wenn sich bei erneuter Priifung der Frage der vorsorglichen
Massnahmen in tatsachlicher oder rechtlicher Hinsicht neue Erkenntnisse oder Be-
urteilungen ergében.

Fiir diese Auslegung spricht auch ein Blick auf die Bestimmungen iiber die Re-
vision. Gemiss § 293 ZPO kann Revision verlangen, wer nach Fillung des rechts-
kraftigen Endentscheids Tatsachen oder Beweismittel entdeckt, welche den Entscheid
fiir ihn giinstiger gestaltet hitten und die er auch bei Anwendung der erforderlichen
Sorgfalt nicht rechtzeitig hétte beibringen kdnnen. Gemiss § 299 ZPO kann im sum-
marischen Verfahren zusitzlich dann Revision verlangt werden, wenn dem Entscheid
eine irrtiimliche tatsichliche Annahme zugrunde liegt oder wenn seine formelle
oder materielle Unrichtigkeit klar ist. Wiirde nun § 229 ZPO dahin ausgelegt, dass
sich eine vorsorgliche Massnahme nur dann nachtriglich als ungerechtfertigt erweist,
wenn neue Tatsachen entdeckt werden, so wiirde die Abdnderungsmdoglichkeit fiir
vorsorgliche Massnahmen zum Teil weniger weit gehen als jene fiir andere Ent-
scheide im summarischen Verfahren. Dies entspricht nicht dem Sinn von § 229 ZPO.

UWG Art. 9; Prozessrecht (Ziirich)
Die zufolge der Anhingigmachung des Hauptprozesses wihrend eines
Rechtsmittelverfahrens und des daraus folgenden Nichteintretens des
Kassationsgerichts dem Handelsgericht Ziirich iiberwiesene Nichtig-
keitsbeschwerde kann vom Handelsgericht nicht als Begehren auf Auf-
hebung oder Abinderung im Sinne von § 229 ZPO (Ziirich) behandelt
werden.

Le Tribunal de commerce (Zurich) ne peut pas considérer comme une
demande d’annulation ni de modification au sens du par. 229 CPC
zurichois le recours en nullité qui lui a été transmis par suite de l'in-
troduction du procés principal et du fait que, pour cette raison, le
Tribunal de cassation n’est pas entré en matiére sur ce recours.

Beschluss des Handelsgerichtes des Kantons Ziirich vom 9. Mérz 1979
i. S. Lattoflex Degen AG gegen Mdbel Schubiger & Co.

Das Gericht zieht in Erwigung:

1. Mit Rekursentscheid vom 22. November 1978 verbot die II. Zivilkammer des
Obergerichtes der Beklagten im Sinne einer vorsorglichen Massnahme, fiir Bico-
Flex-Produkte bis zum Nachweis entsprechender arztlicher Empfehlung mit den
Hinweisen «das #drztlich empfohlene Schlafsystem» und «das Schlafsystem, das Thren
Riicken gesund erhilt und wieder gesund werden ldsst» Werbung zu betreiben. Zu-
gleich wurde angeordnet, dass superprovisorisch beschlagnahmte Kataloge bis zur
Beseitigung der beanstandeten Stellen in Beschlagnahme behalten wiirden. Gegen
diesen Entscheid erhob die Beklagte am 9. Dezember 1978 Nichtigkeitsbeschwerde
an das Kassationsgericht, mit dem Antrag, der angefochtene Entscheid sei aufzu-
heben und das Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen sei abzuweisen. Am
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29, Dezember 1978 reichte die Klagerin beim Handelsgericht die ordentliche Klage
ein. Daraufhin entzog das Kassationsgericht der Nichtigkeitsbeschwerde die zu-
nichst erteilte aufschiebende Wirkung, trat mit Beschluss vom 13. Februar 1979
auf die Beschwerde nicht ein und iiberwies die Akten dem Handelsgericht «zum
Entscheid iiber die vorsorglichen Massnahmen».

2. Bei seinem Nichteintretensentscheid stiitzt sich das Kassationsgericht auf die
Praxis unter den alten Prozessgesetzen, wonach auf ein Rechtsmittel gegen einen
Entscheid des summarischen Richters iiber den Erlass vorsorglicher Massnahmen
nicht mehr eingetreten wurde, sobald der Kliger den ordentlichen Prozess anhingig
gemacht hatte. Diese zundchst nur Rekurse betreffende Praxis dehnte das Kassa-
tionsgericht in ZR 69 Nr. 30 (= SJZ 66 Nr. 79) auch auf Nichtigkeitsbeschwerden aus.
Es begriindete dies damit, dass eine Entscheidung des Kassationsgerichtes iiber die
Frage, ob der Beschluss des Obergerichtes an Nichtigkeitsgriinden leide, keinerlei
praktische Bedeutung hiétte, weil das Handelsgericht, das den ordentlichen Prozess
zu behandeln hatte, an diesen Entscheid nicht gebunden und daher nicht gehindert
wire, eine vom Kassationsgericht bestitigte Massnahme sofort aufzuheben oder eine
vom Kassationsgericht aufgehobene Massnahme erneut zu treffen. Dieser Begriin-
dung folgt im wesentlichen auch der vorliegende Beschluss vom 13. Februar 1979.
Durch die Fillung eines Rechtsmittelentscheides lasse sich nicht vermeiden, dass
anschliessend «nochmals» ein Begehren nach § 229 ZPO beim ordentlichen Richter
gestellt werde, weshalb die Prozessokonomie iiberhaupt gegen den Erlass eines
Rechtsmittelentscheides spreche.

3. Gemiss § 229 ZPO konnen vorsorgliche Massnahmen aufgehoben oder ge-
andert werden, wenn sie sich nachtrédglich als ungerechtfertigt erweisen oder wenn
sich die Umstinde geéindert haben (Satz 1). Ist der Prozess rechtshingig geworden,
so ist der ordentliche Richter dafiir zustindig (Satz 2). Zunichst ist festzuhalten, dass
letztere Regelung, welche sich mit derjenigen von Art. 11 Abs. 3 UWG deckt, nichts
an der Giiltigkeit des allgemeinen Grundsatzes dndert, dass die sachliche Zustindig-
keit wegen nachtriglich eintretender Umstinde nicht mehr entfillt. Satz 2 von § 229
ZPO betrifft die nachtrégliche Abdnderung friiherer rechtskriftiger Anordnungen
des Einzelrichters; soweit solche Anordnungen noch Gegenstand des einzelrichterli-
chen Verfahrens, insbesondere vor Rechtsmittelinstanzen, sind, bleibt die Zustdndig-
keit der betreffenden Instanz erhalten (vgl. STRAULVMESSMER, N 5 zu § 229, N8 zu
§ 17). Diese Auffassung vertrat das Kassationsgericht — diesbeziiglich hat sich durch
die neue ZPO keine Anderung ergeben - grundsitzlich auch im Entscheid ZR 69
Nr. 30, indem es ausdriicklich darauf hinwies, dass es sich bei seinem Nichteintre-
tensentscheid um eine prozesstkonomisch motivierte Abweichung vom Grundsatz
handle, dass die einmal begriindete Zustdndigkeit durch nachtriaglichen Wegfall der
Voraussetzungen nicht mehr beriihrt wird. Dieser Entscheid betraf, wie vorliegend,
eine vorsorgliche Massnahme nach UWG, und es ist in der Tat nicht ersichtlich,
dass Art. 11 Abs.3 UWG - wie offenbar das Kassationsgericht nunmehr anzu-
nehmen scheint — eine Abweichung vom Grundsatz der perpetuatio fori erfordere.

Die Regelung von Art. 11 Abs. 3 UWG setzt die Abdnderbarkeit von vorsorgli-
chen Massnahmen voraus. Unter welchen Voraussetzungen die Abédnderung erfol-
gen soll, sagt hingegen das Bundesrecht nicht. In dieser Hinsicht kann daher das
kantonale Recht erginzende Vorschriften aufstellen. Bereits unter der alten ZPO
war nicht unbestritten, dass der ordentliche Richter vorsorgliche Massnahmen des
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Einzelrichters frei iiberpriifen konne (vgl. STRAULY/MESSMER, N 3 zu § 229). Zu Recht
macht MEssMER darauf aufmerksam, dass jedenfalls unter der neuen ZPO nicht
mehr angenommen werden darf, der ordentliche Richter kdnne sich ohne weiteres
iiber den einzelrichterlichen Entscheid hinwegsetzen (N4 und 7 zu §229). §229
ZPO sieht eben gerade nicht eine voraussetzungslose Wiedererwigung bzw. Uber-
priifung des Massnahmeentscheides vor — wenn der Gesetzgeber dies gewollt hiitte,
so hidtte er es gesagt — sondern bindet die Aufhebung oder Abinderung an ganz
bestimmte Voraussetzungen, nimlich dass entweder die Umstinde sich ge#ndert
haben oder die vorsorgliche Massnahme sich nachtréiglich als ungerechtfertigt er-
weist. Auch letzteres bedeutet nicht, dass bei gleichbleibender Beurteilungsgrund-
lage jederzeit wieder auf den urspriinglichen Entscheid zuriickgekommen werden
diirfte und damit die Parteien stindig eine erneute Uberpriifung erzwingen konnten.
Dies ist vom Wesen der vorsorglichen Massnahme her nicht erforderlich, wiirde
sowohl der Rechtssicherheit als auch der Prozessdkonomie widersprechen und Miss-
briuchen von seiten der Parteien Tiir und Tor &ffnen. Vielmehr wird so beriick-
sichtigt, dass fiir den Erlass vorsorglicher Massnahmen Glaubhaftmachung geniigt
und sich durch die sich im Verlaufe des Verfahrens ergebenden Weiterungen er-
weisen kann, dass die urspriinglichen Annahmen falsch bzw. nicht mehr glaubhaft
sind. Auch dies setzt somit neue, d. h. noch nicht zum Prozessstoff im Zeitpunkt des
urspriinglichen Massnahmeentscheides gehdrende Vorbringen voraus. Es kann somit
nicht gesagt werden, ein materieller Entscheid des Kassationsgerichtes iiber die
Nichtigkeitsbeschwerde wire bedeutungslos, da das Handelsgericht sich ohnehin
dariiber hinwegsetzen kdnnte. Unter Vorbehalt neuer Gesichtspunkte im Sinne von
§ 229 Satz 1 ZPO wire vielmehr das Handelsgericht an diesen Entscheid gebunden.
Man kann sich in diesem Zusammenhang {iberdies fragen, ob sich eine Bindung
nicht auch aus dem Grundsatz ergibt, dass die Vorinstanz an die einem Rechts-
mittelentscheid zugrundeliegende Rechtsauffassung gebunden ist. Dass der Einzel-
richter bzw. die Rekursinstanz sich an den Entscheid des Kassationsgerichtes hitte
halten miissen, wird niemand bezweifeln wollen, obwohl auch fiir diese Instanzen
die erleichterte Abinderbarkeit nach § 229 Satz 1 gilt. Da nun aber die vorsorgliche
Massnahme trotz Anhédngigmachung des Hauptprozesses weiterdauert und gleich-
sam zur Massnahme des ordentlichen Richters wird, der sie wie seine eigene zu
behandeln hat (vgl. STRAUL/MESSMER, N 4 zu § 229), dringt sich der Schluss auf,
dass auch der ordentliche Richter an die einem Rechtsmittelentscheid zugrunde-
liegende Rechtsauffassung gebunden ist. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass
auch faktisch eine Bindung an den Kassationsgerichtsentscheid bestehen wiirde, weil
ein abweichender Entscheid — im Falle des Handelsgerichtes sogar unmittelbar —
wiederum an das Kassationsgericht weitergezogen werden kdnnte.

Das Kassationsgericht motiviert sein Vorgehen im wesentlichen mit prozessdko-
nomischen Erwidgungen. Unter dem Gesichtspunkt der Prozesskonomie spricht aber
alles dafiir, dass ein bereits eingeleitetes Rechtsmittelverfahren nicht wieder abge-
brochen wird, nur um nochmals einen erstinstanzlichen Massnahmeentscheid — ein
solcher liegt ja bereits vor — herbeizufiihren, worauf dann das Rechtsmittelver-
fahren von neuem beginnen konnte.

4. Vor allem aber ist das Handelsgericht gar nicht in der Lage, ohne Verletzung

von Parteirechten die ihm iiberwiesene Nichtigkeitsbeschwerde einfach als Begehren
im Sinne von § 229 ZPO zu behandeln. Zunéchst fehlt es an einem entsprechenden
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Antrag der Beschwerdefiihrerin, die auch nicht ihrerseits die Uberweisung veran-
lasst hat. Sodann werden in der Beschwerde unter zwangslaufigem Ausschluss von
Noven ausschliesslich Nichtigkeitsgriinde im Sinne von § 281 ZPO geltend gemacht,
also gerade nicht Griinde, die nach §229 Satz 1 ZPO zur Aufhebung (oder Ab-
anderung) der angefochtenen vorsorglichen Massnahmen berechtigen wiirden. Am
speziellen Charakter der Nichtigkeitsgriinde scheitert auch eine an sich zuldssige
(vgl. STRAULYMESsSMER N 2 zu §229) Aufhebung oder Anderung der vorsorglichen
Massnahme von Amtes wegen, soweit sie sich bloss auf solche stiitzen kdnnte. Aber
auch wenn man der Auffassung des Kassationsgerichtes insoweit folgte, dass der
ordentliche Richter den Massnahmeentscheid des summarischen Richters frei iiber-
priifen konnte, bestiinde fiir das Handelsgericht kein Anlass, auf die Nichtigkeits-
beschwerde einzutreten. In diesem Fall sprichen an sich die vom Kassationsgericht
angestellten prozesskonomischen Erwdgungen auch gegen eine Behandlung der
Nichtigkeitsbeschwerde durch das Handelsgericht. Noch in ZR 69 Nr.30 hat das
Kassationsgericht festgestellt: «Die Nichtigkeitsbeschwerde kann freilich nicht dem
ordentlichen Richter iiberwiesen werden, und zwar schon deshalb nicht, weil er in
freier Kognition und nicht unter dem beschrinkten Gesichtspunkt von (alt) § 344
iiber die Aufrechterhaltung der Massnahmen zu befinden hat.» Aus dieser Sicht
erschiene es prozessbkonomisch wenig sinnvoll, wenn das Handelsgericht die vor-
sorglichen Massnahmen zunichst unter dem beschrinkten Gesichtspunkt von Nichtig-
keitsgriinden iiberpriifen wiirde, wenn doch danach die Parteien ohnehin eine freie
Uberpriifung verlangen konnten, sich also nicht vermeiden liesse, dass danach noch
ein Begehren im Sinne von § 229 Satz 1 ZPO gestellt wiirde. Die Konsequenz aus
der Begriindung des Kassationsgerichtes fiir seinen Nichteintretensentscheid ist nicht
die, dass das Handelsgericht die Nichtigkeitsbeschwerde behandeln soll, sondern
dass diese iiberhaupt nicht zu behandeln ist. In ZR 69 Nr.30 hat das Kassations-
gericht denn auch in der Tat diesen Standpunkt vertreten. Wenn es nunmehr davon
abgewichen ist und die Nichtigkeitsbeschwerde dem Handelsgericht iiberwiesen hat,
so offensichtlich deshalb, weil eben doch ein Interesse der Beschwerdefiihrerin an
der Behandlung der Nichtigkeitsbeschwerde besteht, und sei es nur dies, dass ein an
Nichtigkeitsgriinden leidender Massnahmeentscheid moglichst schnell aufgehoben
und bis dahin der Beschwerde aufschiebende Wirkung erteilt wird. Ist dem aber so,
dann ist nach der klaren gesetzlichen Ordnung das Kassationsgericht und nicht das
Handelsgericht fiir die Nichtigkeitsbeschwerde zustindig.

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass auf die Nichtigkeitsbeschwerde nicht einzu-
treten ist. Der Beklagten bleibt es unbenommen, ein Aufhebungsbegehren im Sinne
von § 229 ZPO zu stellen.

5. Hinsichtlich der Kosten fiir das vorliegende Verfahren ist zu beachten, dass
der Uberweisung der Nichtigkeitsbeschwerde an das Handelsgericht kein Antrag
der Beschwerdefiihrerin zugrunde lag. Dies rechtfertigt es, die Kosten auf die Ge-
richtskasse zu nehmen.

UWG Art. 9; Prozessrecht (Ziirich)
An der Ziircher Praxis ist festzuhalten, dass auf ein Rechtsmittel gegen
einen Entscheid des summarischen Richters iiber den Erlass einer vor-
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sorglichen Massnahme nicht mehr eingetreten wird, sobald der Kliger
den ordentlichen Prozess anhiingig gemacht hat.

Il y a lieu de s’en tenir a la jurisprudence zuricoise d’aprés laquelle
on nentre pas en matiére sur un recours contre une décision rendue
par le juge en procédure sommaire, dés que le demandeur a introduit
un proceés ordinaire.

Beschluss des Kassationsgerichtes des Kantons Ziirich vom 13. Fe-
bruar 1979 i. S. Mobel Schubiger & Co. gegen Lattoflex Degen AG.

In Erwdgung gezogen:

1. Mit Rekursentscheid vom 22. November 1978 verbot das Obergericht der Be-
schwerdefiihrerin im Sinne einer vorsorglichen Massnahme, fiir Bico-Flex-Produkte
bis zum Nachweis entsprechender #rztlicher Empfehlung mit den Hinweisen «das
drztlich empfohlene Schlafsystem» und «das Schlafsystem, das Thren Riicken gesund
erhilt und wieder gesund werden lidsst> Werbung zu betreiben. Zugleich wurde an-
geordnet, dass superprovisorisch beschlagnahmte Kataloge bis zur Beseitigung be-
anstandeter Stellen in Beschlagnahme behalten wiirden. Gegen diesen Entscheid
erhob die Beschwerdefiihrerin am 9. Dezember 1978 Nichtigkeitsbeschwerde, mit
dem Antrag, das Begehren um Erlass vorsorglicher Massnahmen sei vollumfénglich
abzuweisen. Mit Prisidialverfiigung vom 12. Dezember 1978 wurde der Beschwerde
vorliufig aufschiebende Wirkung beigelegt. Das Obergericht verzichtete auf Ver-
nehmlassung. Die Beschwerdegegnerin beantragt in ihrer Beschwerdeantwort vom
22. Dezember 1978, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit darauf eingetreten wer-
den konne.

Am 29. Dezember 1978 reichte die Beschwerdegegnerin beim Handelsgericht die
ordentliche Klage ein. Mit Prisidialverfiigung vom 4. Januar 1979 wurde die der
Nichtigkeitsbeschwerde vorldufig beigelegte aufschiebende Wirkung aufgehoben.
Gleichzeitig wurde den Parteien unter Hinweis auf ZR 69 Nr.30 und § 229 ZPO
Frist angesetzt, um zur Frage Stellung zu nehmen, welche Folgerungen sich fiir das
Eintreten auf die Nichtigkeitsbeschwerde aus der Anhéngigmachung der Hauptklage
ergeben. Die Beschwerdegegnerin dusserte die Ansicht, auf die Nichtigkeitsbeschwer-
de gegen eine gewahrte vorsorgliche Massnahme sei nach Einleitung des Haupt-
prozesses nicht mehr einzutreten. Die Beschwerdefithrerin nahm innert Frist nicht
Stellung.

2. Unter den alten Prozessgesetzen bestand die Praxis, dass auf ein Rechtsmittel
gegen einen Entscheid des summarischen Richters iiber den Erlass einer vorsorgli-
chen Massnahme nicht mehr eingetreten wurde, sobald der Klidger den ordentlichen
Prozess anhéingig gemacht hatte (STRAULVMESSMER § 110 ZPO N. 26). Aus der so-
eben zitierten Stelle ldsst sich schliessen, dass STRAULI die bisherige Losung offen-
bar auch unter den seit 1. Januar 1977 geltenden neuen Prozessgesetzen fiir richtig
h#lt. Die II. Zivilkammer des Obergerichts hilt ebenfalls an der bisherigen Praxis
fest (vgl. Vernehmlassung der II. Zivilkammer im Verfahren Kass.-Nr. 19/78 vom
16. Februar 1978 und Rekursentscheid der II. Zivilkammer vom 21. Juni 1978 im
Verfahren 37 A/78). MESSMER spricht sich demgegeniiber fiir eine neuerliche Uber-
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priifung des bisherigen Vorgehens aus (STRAULVMESSMER §229 ZPO N.5-7). In
einem Entscheid vom 19. Januar 1979 (Kass.-Nr.293/78 und 295/78) hat sich das
Kassationsgericht fiir die Fortfiihrung der bisherigen Praxis ausgesprochen. Daran ist
festzuhalten.

Zur Begriindung ist darauf hinzuweisen, dass vorsorgliche Massnahmen aufge-
hoben oder geiindert werden konnen, wenn sie sich nachtriiglich als ungerechtfertigt
erweisen (§ 229 ZPO). Dies ist dann der Fall, wenn sich bei erneuter Priifung der
Frage der vorsorglichen Massnahmen in tatsichlicher oder rechtlicher Hinsicht neue
Erkenntnisse und Beurteilungen ergeben. Dies lduft auf eine freie Uberpriifung hin-
aus. In dhnlicher Weise dussert sich die I. Zivilkammer, indem sie auf Abdnderungs-
begehren eintritt, wenn geltend gemacht wird, eine frithere Massnahme sei unange-
messen (Beschluss der 1. Zivilkammer vom 29. November 1978, Verfahren Nr. 22
E/78 E. 1). Unter dem Gesichtspunkt der Prozesskonomie ist bedeutsam, dass sich
durch die Fillung eines Rechtsmittelentscheids nicht vermeiden lisst, dass anschlies-
send beim ordentlichen Richter nochmals ein Begehren betreffend vorsorgliche
Massnahmen gestellt wird. Der Gedanke der Prozessokonomie spricht deshalb dafiir,
keinen Rechtsmittelentscheid mehr zu fillen, wenn die ordentliche Klage eingelei-
tet ist. Weiter besteht ein Interesse daran, dass moglichst rasch durch den Ent-
scheid des ordentlichen Richters iiber die vorsorglichen Massnahmen eine einiger-
massen stabile Situation geschaffen wird. Der ordentliche Richter wird namlich
faktisch weniger leicht von seinem eigenen Entscheid iiber vorsorgliche Massnahmen
abweichen als von jenem eines andern Richters.

Ausserdem ist auf Art.11 Abs.3 UWG hinzuweisen, der bestimmt: «Ist der
Hauptprozess hingig, so ist ausschliesslich dessen Richter zustindig, vorsorgliche
Massnahmen zu verfiijgen oder aufzuheben.» VoN BUREN fithrt dazu aus, bis zur
Einleitung des Hauptprozesses unerledigt gebliebene Gesuche seien an den erken-
nenden Richter zu iiberweisen. Unerledigt seien auch Gesuche, gegen die ein Rechts-
mittel eingelegt worden sei. Das erkennende Gericht solle den Fall ganz behandeln
und nicht gendotigt sein, Akten einzufordern oder abzugeben (vonN BUreN, Kommen-
tar zum Wettbewerbsgesetz, Seite 208 N. 18). Am UWG hat sich durch die Revision
der ziircherischen Prozessgesetze nichts gedndert.

Das Gericht beschliesst:

1. Auf die Nichtigkeitsbeschwerde wird nicht eingetreten.
2. Die Akten werden zum Entscheid iiber die vorsorglichen Massnahmen dem
Handelsgericht iiberwiesen . . .

Firmenrecht (OR Art. 944; HRegV Art. 45 und 46); OG Art. 103 lit. a

Befugnis eines Gesellschafters, auch im Namen von Mitgriindern einer
Aktiengesellschaft Beschwerde zu fiihren.
Zweck und Umfang des Verbotes, in einer Firma nationale oder terri-
toriale Bezeichnungen zu verwenden. Bedeutung des Firmenbestand-
teils «<ORIENTAL>, der nach den Umstinden als unzuldssig zu be-
zeichnen ist.
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Qualité d’un actionnaire d’une société anonyme pour former un re-
cours également au nom des cofondateurs.

But et étendue de Pinterdiction d’employer des désignations nationa-
les et territoriales dans une raison de commerce. Signification du terme
«ORIENTAL> en tant qu’élément d’une raison de commerce; terme
qui w’est pas admissible dans les présentes circonstances.

BGE 104 I b 264 und Praxis 68 (1979) 193, Urteil der 1. Zivilabtei-
lung vom 4. Dezember 1978 i. S. Lusser und Mitbeteiligte gegen das
Eidg. Amt fiir das Handelsregister.

Erwdgungen:

1. — Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde richtet sich gegen eine Verfiigung des
Fidg. Amtes fiir das Handelsregister, das dem -einzelzeichnungsberechtigten Ver-
waltungsrat der «<PARS-ORIENTAL AG ZURICH>», Eduard Lusser, am 29. August
1978 mitgeteilt hat, dass es sich beim Firmenbestandteil «<ORIENTAL» um eine
nach Art. 45/46 HRegV unzuliissige territoriale Bezeichnung handle; besondere Griin-
de, die eine Ausnahme rechtfertigten, seien nicht dargetan; die Bezeichnung erweise
sich vielmehr als reklamehaft und tduschend und sei daher schon nach Art. 944
Abs. 1 OR sowie gemiss Art. 38 Abs. 1 und Art. 44 Abs. 1 HRegV abzulehnen.

Mit der Beschwerde wird beantragt, die angefochtene Verfiigung aufzuheben
und festzustellen, dass die beanstandete Firmenbezeichnung zuldssig, folglich im
Handelsregister einzutragen sei.

Die Beschwerde ist von Lusser verfasst und eingelegt worden, der zusammen
mit Djafar Fazeli und Hossein Fazeli die PARS-ORIENTAL AG ZURICH im
August 1978 gegriindet hat. Die Griinder einer Aktiengesellschaft bilden bis zu deren
Eintragung eine einfache Gesellschaft (BGE 102 II 423). Sie sind nach Art. 103 lit. a
OG zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde befugt, wenn sie schon im vorinstanzlichen
Verfahren Partei gewesen sind (BGE 101 Ib 362). Handelt nur einer der Mitgriinder,
so darf nach Art. 543 Abs. 2 und 3 OR seine Ermichtigung zur Vertretung der iibri-
gen vermutet werden, zumal wenn wie hier die Beschwerde vom einzelzeichnungs-
berechtigten Verwaltungsrat eingereicht wird (BGE 95 I 278 E. 1b). Obschon keine
schriftliche Vollmacht vorliegt, ist daher auf die Beschwerde Lussers auch insoweit
einzutreten, als sie namens der beiden Mitgriinder Fazeli erhoben worden ist.

2. — Nach Art. 944 OR sind nur Firmen zulissig, deren Inhalt der Wahrheit ent-
spricht, keine Tduschungen verursachen kann und keinem offentlichen Interesse
zuwiderliduft (Abs. 1). Der Bundesrat kann bestimmen, in welchem Umfange natio-
nale und territoriale Bezeichnungen verwendet werden diirfen (Abs. 2). Er hat ange-
ordnet, dass insbesondere Handelsgesellschaften keine nationalen Bezeichnungen in
ihre Firma aufnehmen diirfen, das Amt fiir das Handelsregister jedoch Ausnahmen
gestatten kann, wenn sie durch besondere Umstiinde gerechtfertigt sind (Art.45
HRegV). Diese Bestimmung ist auch auf territoriale und regionale Zusitze anwend-
bar (Art. 46 HRegV).

a) Aus dieser Regelung erhellt, dass das Amt die Verwendung solcher Bezeich-
nungen auch dann verbieten kann, wenn sie zu keinen Tduschungen Anlass geben

176



koénnen, und dass der Zweck des Verbotes sich nicht darin erschdpft, reklamehaften
Zusitzen vorzubeugen; andernfalls hitten die allgemeinen Vorschriften von Art. 944
Abs. 1 OR und Art. 44 Abs. 1 HRegV geniigt. Die Art. 45 und 46 HRegV gehen iiber
diese Vorschriften hinaus, da sie nationale und territoriale Bezeichnungen in Fir-
men grundsitzlich untersagen und Ausnahmen von besonderen Umstinden abhéngig
machen. Das Amt folgert daraus, dass die Regelung als Verbots-, nicht bloss als
Missbrauchsgesetzgebung anzusehen sei. Zu dieser Wiirdigung wurde es offenbar
durch einzelne Bundesgerichtsentscheide veranlasst, wonach die Art.45 und 46
HRegV Missbrauche vermeiden, namentlich die tduschende oder reklamehafte Ver-
wendung solcher Bezeichnungen verhindern wollen (BGE 102 Ib 18 E. 24, 98 Ib
299 E. 1). Das Bundesgericht begniigte sich in diesen oder dhnlichen Erwigungen
indes nicht damit, den Zweck der Regelung zu umschreiben, sondern fiigte stets bei,
dass eine Bezeichnung zugelassen werden miisse, wenn ein schutzwiirdiges Interesse
bestehe, sie insbesondere der Individualisierung des Unternehmens durch ein Ele-
ment diene, das sie objektiv von andern unterscheide. Das heisst, dass das Amt nicht
schon deshalb eine Ausnahme zu machen braucht, weil der beanspruchte Zusatz
weder tduschend noch reklamehaft ist, was in andern Entscheiden noch deutlicher
gesagt worden ist BGE 97175 E. 2,96 1611 E. b, 86 1247 E. 4).

b) Die Beschwerdefiihrer behaupten mit Recht nicht, dass einer der in Art. 104
lit. ¢ OG aufgezihlten Fille vorliegt. Fragen kann sich bloss, ob sie sich auf «Ver-
letzung von Bundesrecht einschliesslich Uberschreitung oder Missbrauch des Er-
messens» im Sinne von Art. 104 lit. a OG berufen konnen. Nach dieser Bestimmung
darf das Bundesgericht insbesondere bei Anwendung der Art.45 und 46 HRegV
nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle des Ermessens der Verwaltungsbehorde
setzen, sondern nur priifen, ob das Amt auf objektiv massgebende Kriterien abge-
stellt und dabei sein Ermessen nicht iiberschritten habe (BGE 102 Ib 18 E. 2b,
101 Ib 366 E. 54,97 175 E. 1).

3. — Die seit August 1978 bestehende PARS-ORIENTAL AG ZURICH bezweckt
den «Verkauf von persischen und andern orientalischen Teppichen ab Freilager
Ziirich sowie alle damit zusammenhingenden Titigkeiten». Das Amt anerkennt,
dass wegen dieses Zweckes der Zusatz «<ORIENTAL> als Sachbezeichnung und Hin-
weis auf die Natur des Unternehmens anzusehen wire und nicht der Priifung nach
Art. 45 und 46 HRegV unterlédge, wenn die Bezeichnung etwa in «PARS ORIENTAL
CARPETS AG» oder «<PARS ORIENT-TEPPICHE AG» verwendet wiirde (BGE 91
1 214). Die Beschwerdefiihrer unterstellen diesen Zusammenhang mit Orientteppi-
chen fiir den Fachhandel, mit dem ihr Unternehmen ausschliesslich zu tun habe,
als selbstverstidndlich. Eine Handelsfirma wendet sich indes nicht nur an ihre Kun-
den, sondern stets auch an weitere Kreise; das Amt beurteilte deshalb die bean-
spruchte Bezeichnung zu Recht aus der Sicht des Publikums iiberhaupt (BGE 100 Ib
243 E. 4,951279 E. 4).

Die Beschwerdefiihrer widersprechen der Auffassung des Amtes iiber die Be-
deutung des Firmenbestandteils <ORIENTAL>» denn auch nicht aus diesem Grunde.
Sie machen geltend, mit «Orient» sei vor allem eine Himmelsrichtung gemeint,
wihrend «oriental» eher mit «Abendland» oder «westlich» zu vergleichen, also nur
eine vage territoriale Bezeichnung sei. Als solche gelten indes nicht bloss Angaben
iiber Gebiete mit bestimmten politischen Grenzen, sondern auch Hinweise auf einen
geographischen Raum, der nicht genau bestimmbar zu sein braucht (BGE 96 I 611
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E. b, 86 I 247 E. 4). In diesem Sinne hat das Bundesgericht z. B. mit Bezug auf die
Bezeichnungen «Middle East» (nicht veroffentlichtes Urteil vom 11. Mai 1976) und
«American» (BGE 91 I 215 E. b) entschieden. Aus dem Urteil i. S. Consult Overseas
Ltd. konnen die Beschwerdefiihrer nichts zu ihren Gunsten ableiten, weil es nur un-
bestimmte Bezeichnungen wie Welt, Erde, Ozean, Meer usw. von der Regelung der
Art. 45 und 46 HRegV ausnimmt. So allgemein und ungenau sind die Begriffe
«Orient» und «oriental» micht; wie aus den von den Beschwerdefiihrern angerufenen
Lexikonstellen erhellt, sind sie jedenfalls auf den Nahen und Mittleren Osten zu
beziehen, folglich auch im vorliegenden Fall so zu verstehen, zumal es nicht um
deren kultur- oder geistesgeschichtliche Bedeutung geht. Eine solche Nebenbedeu-
tung vermochte iibrigens an ihrem territorialen Charakter nichts zu adndern. Das
Amt hat daher den Firmenbestandteil <ORIENTAL>» zu Recht nach Art. 45 und 46
HRegV beurteilt.

4. — Nach der angefochtenen Verfiigung haben die Beschwerdefiihrer keine be-
sonderen Umstande im Sinne dieser Bestimmungen vorgebracht, was sie auch in
der Beschwerde nur mit blossen Andeutungen nachzuholen suchen. Sie berufen sich
sinngemass darauf, dass ihr Unternehmen den Verkauf von persischen und andern
orientalischen Teppichen bezweckt. Gemiss stdndiger Rechtsprechung geniigt es je-
doch nicht, die Geschiftstiitigkeit einer Gesellschaft auf einen bestimmten Raum
auszurichten, um die Verwendung einer entsprechenden territorialen Bezeichnung in
ihrer Firma zu rechtfertigen (BGE 102 Ib 19 E. 3, 97 1 76 E. a, 96 1 612). Der
Hinweis auf die PARS EXPORT AG und die PARS IMPORT AG sodann, deren
Raume und Personal von der PARS-ORIENTAL AG angeblich iibernommen wer-
den, vermdchten allenfalls die Verwendung des Firmenbestandteils «<PARS» zu
rechtfertigen; fiir den Zusatz «<ORIENTAL>», der neu ist, ergibt sich daraus dagegen
nichts. Andere besondere Umstinde, welche die Verwendung als zulissig erschei-
nen liessen, sind nicht zu ersehen und werden von den Beschwerdefiihrern auch nicht
behauptet. Bei dieser Sachlage ist die Annahme des Amtes aber nicht zu beanstan-
den, die Beschwerdefiihrer hitten mit dem streitigen Zusatz bloss das Ansehen der
Gesellschaft heben oder einen Vorteil gegeniiber der Konkurrenz erlangen wollen.
Das geniigt nach stindiger Rechtsprechung indes ebenfalls nicht, um eine streitige
Firmenbezeichnung von der Regelung der Art.45 und 46 HRegV auszunehmen
(BGE 102 Ib 19 E. 35,97 1 77 E. b, 92 1 305).

Da die angefochtene Verfiigung vor diesen Bestimmungen standhilt, kann offen-
bleiben, ob die beanspruchte Firma auch wegen Tauschungsgefahr gemiss Art. 944
Abs. 1 OR abzulehnen wire, wie das Amt annimmt.

Firmenrecht (OR Art. 950 Abs. 2)
Ist in die Firma einer Aktiengesellschaft gemiiss Art. 950 Abs.2 OR
ein Personennamen aufgenommen worden, so hat der Namenstriger
bei Wegfall der Beziehung zwischen ihm und der Gesellschaft grund-
satzlich keinen Anspruch, dass diese ihre Firma dndere.

Lorsque le nom d’une personne figure dans la raison sociale d’une
société anonyme en vertu de U'art. 950 al. 2 CO, celui qui porte ce nom
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n'a pas le droit, en principe, d’exiger que la société modifie sa raison
sociale en cas de suppression de toute relation entre lui et la société.

BIM 1978, 257, Urteil des Zivilgerichtes Basel-Stadt vom 8. Novem-
ber 1976 1. S. K.T. gegen K.T. AG.

Am 21. Dezember 1970 griindete der Kliger K. T. zusammen mit drei weiteren
Personen die Beklagte, die K. T. AG. Diese trégt als Firmennamen den Personen-
namen des Kldgers, der von der Griindung an Prisident des Verwaltungsrates war
und auf den 11. April 1975 dieser Funktion enthoben wurde. Mit der vorliegenden
Klage verlangt der Kliger u.a. die Verurteilung der Beklagten, seinen Personen-
namen aus ihrer Firma zu entfernen und durch eine andere, zuldssige Firmenbezeich-
nung zu ersetzen. Das Zivilgericht wies die Klage mit folgenden Erwégungen ab:

Der Klsger verlangt mit der vorliegenden Klage in erster Linie, dass die Beklagte
seinen Namen K. T. aus ihrer Firma entferne. Er begriindet dieses Begehren damit,
die Beklagte sei, nachdem er selbst seiner Stellung als Prisident des Verwaltungsrates
der Beklagten enthoben worden sei, nicht mehr berechtigt, seinen Namen in ihrer
Firma zu fiihren, da er selbst den mit seinem Namen verbundenen Goodwill ge-
schaffen habe.

Gemiss Art. 950 OR konnen Aktiengesellschaften ihre Firma unter Wahrung der
allgemeinen Grundsitze der Firmenbildung frei wihlen und diirfen, wie in Art. 950
Abs.2 OR in Abweichung zum alten Obligationenrecht ausdriicklich festgestellt ist,
unter den gleichen Voraussetzungen auch Personennamen in ihre Firma aufnehmen.
Dabei darf allerdings das Namenrecht des Trégers des betreffenden Personennamens
nicht verletzt werden (vgl. Urteil des Zivilgerichts in Sachen Crea/Produktion Crea
AG vom 19. Dezember 1972, in BIM 1973, S.136ff.). Da der Kldger anlisslich
der Griindung der Beklagten der Verwendung seines Personennamens in deren
Firma ausdriicklich zugestimmt hatte, war die Beklagte unter dem Gesichtspunkt des
Namenrechts des Kligers anfinglich sicher berechtigt, dessen Personennamen in
ihrer Firma zu fithren, was der Kldger auch nicht bestreitet.

Der Kldger vertritt jedoch die Auffassung, seitdem er seiner aktiven Tatigkeit
bei der Beklagten enthoben worden sei, sei die Situation in bezug auf die Verwen-
dung seines Personennamens in der Firma der Beklagten eine andere geworden. Er
beruft sich dabei auf das bereits zitierte Urteil des Zivilgerichts in Sachen Crea, in
welchem festgestellt wurde, wenn von der Méglichkeit der Aufnahme von Personen-
namen in die Firma einer Aktiengesellschaft Gebrauch gemacht werde, so werde
damit im allgemeinen die enge Verbindung der Gesellschaft mit der Person, deren
Name in die Firma aufgenommen werde, zum Ausdruck gebracht. Dies trifft, wie
auch der vorliegende Fall zeigt, bei der Griindung und Namengebung einer Aktien-
gesellschaft in der Regel sicher zu, besagt jedoch nichts iiber die Frage, ob die
Gesellschaft auch nach dem Ausscheiden des Trigers des betreffenden Personen-
namens berechtigt ist, diesen in ihrer Firma weiter zu fiihren.

Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung muss eine Aktiengesellschaft ihre
Firma nicht &ndern, wenn der urspriinglich vorhanden gewesene Zusammenhang
zwischen dem Namenstriger und der Gesellschaft nachtriglich wegfillt (vgl. Fritz
V. STEIGER, Das Recht der Aktiengesellschaft in der Schweiz, 4. Auflage 1970, S. 40
und dort angefiihrte Literatur und Praxis). Dies galt bereits unter der Herrschaft
des alten Obligationenrechts, nach welchem die Firma einer Aktiengesellschaft nur
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unter bestimmten Voraussetzungen aus einem Personennamen gebildet werden durf-
te. Der Kldger vertritt nun die Auffassung, die Lehre und Rechtsprechung, die der
Aktiengesellschaft eine Weiterfiihrung des Personennamens des ausgeschiedenen
Trigers dieses Namens erlaube, beruhe noch auf der besonderen firmenrechtlichen
Situation zurzeit der Herrschaft des alten Obligationenrechts und sei seit der Re-
vision von 1936, die grundsiitzlich die freie Wahl von Personennamen als Firma
einer Aktiengesellschaft gebracht habe, nicht mehr gerechtfertigt. Um des Grund-
satzes der Firmenwahrheit willen sei nun zu verlangen, dass bei Wegfall der Be-
ziehung zwischen Namenstriger und Aktiengesellschaft diese ihre Firma #ndere.
Fiir eine unterschiedliche Behandlung dieser Situation nach dem neuen Obligationen-
recht, wie sie der Kliger damit verlangt, besteht jedoch kein Grund. Konnte die
Aktiengesellschaft nach altem Obligationenrecht einen einmal zuldssigerweise in der
Firma verwendeten Personennamen nach Wegfall der besonderen Beziehung zu
dessen Triger beibehalten, so ist nicht ersichtlich, warum unter der Herrschaft des
neuen Obligationenrechts etwas anderes gelten sollte. Entgegen der Auffassung des
Kldgers spricht die grundsitzliche Zuldssigkeit der Verwendung von Personennamen
in der Firma einer Aktiengesellschaft nicht gegen, sondern eher fiir die Zuldssigkeit
der Beibehaltung der einmal gew&hlten Firma.

Der Kliger verlangt zur Feststellung, wer nach Wegfall der urspriinglichen Be-
ziehung zwischen Namenstriger und Aktiengesellschaft das bessere Recht an der
Filthrung des betreffenden Personennamens habe, eine Interessenabwagung und macht
geltend, diese sei im vorliegenden Fall zu seinen Gunsten zu entscheiden, da er den
mit dem Namen K. T. verbundenen Goodwill geschaffen habe. Eine Uberpriifung
dieser Behauptung, die der Kliger unter Beweis gestellt, die Beklagte dagegen be-
stritten hat, kann jedoch unterbleiben, da hiefiir kein Raum ist. Hat der Namens-
trager urspriinglich die Verwendung seines Namens in der Firma der Aktiengesell-
schaft erlaubt, so geht das Interesse der Aktiengesellschaft an der Beibehaltung ihrer
Firma grundsitzlich einem Interesse des Namenstrigers an der Streichung seines
Namens aus der Firma der Aktiengesellschaft vor. Nicht nur die Interessen der
Aktiengesellschaft selbst, sondern auch das allgemeine Verkehrsinteresse sprechen
dafiir, dass die einmal zuldssigerweise gew#hlte Firma einer Aktiengesellschaft nicht
vom Weiterbestand der urspriinglichen Beziehung zwischen Namenstriger und Ge-
sellschaft abhingig ist. Der Grundsatz der Firmenwahrheit steht dem nicht entgegen.
Ein Recht des Namenstrigers, der Aktiengesellschaft nach Wegfall dieser Beziehung
die Weiterfithrung seines Namens zu verbieten, hitte unabsehbare Konsequenzen,
indem dadurch eine nicht nur fiir die Aktiengesellschaft selbst, sondern auch fiir
Dritte unhaltbare Rechtsunsicherheit entstehen wiirde. Wer erlaubt, dass sein Per-
sonenname in der Firma einer Aktiengesellschaft verwendet wird, muss damit rech-
nen, dass die Beziehung zur Aktiengesellschaft, auf Grund welcher er dies erlaubt
hat, einmal wegfillt, sofern er sich hiegegen nicht beispielsweise mittels einer Aktien-
mehrheit absichert. Wer die Verwendung seines Personennamens in der Firma einer
Aktiengesellschaft gestattet, hat zudem die Moglichkeit, sich das Recht vorzube-
halten, der Aktiengesellschaft nach Wegfall seiner urspriinglichen Beziehung zu ihr
die Weiterfilhrung seines Namens in der Firma zu verbieten (vgl. v. STEIGER, S. 40).
Macht der Namenstridger, wie im vorliegenden Fall der Kldger, von dieser Moglich-
keit keinen Gebrauch, so ist ihm auch das Verbleiben seines Namens in der Firma
der Aktiengesellschaft zuzumuten. Ein Rechtsmissbrauch liegt seitens der Gesell-
schaft, die den betreffenden Namen in ihrer Firma weiterfiihrt, sicher nicht vor.
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Wer einen allfillig mit dem betreffenden Namen verbundenen Goodwill geschaf-
fen hat, ist dabei, wie aus BGE 79 II 182 ff. entnommen werden kann, nicht zu
priifen. In BGE 79 II 182 ff. in Sachen de Trey fréres S.A./Laboratoires André de
Trey S.A. hatte sich das Bundesgericht mit einem Sachverhalt zu befassen, der dem
vorliegenden in wesentlichen Aspekten #hnlich ist. Emmanuel de Trey, der als Pri-
sident des Verwaltungsrates am Aufbau der seinen Familiennamen tragenden Firma
de Trey S.A. mitgewirkt hatte, griindete nach seinem im JYahre 1935 erfolgten Aus-
scheiden aus dieser Gesellschaft eine neue Aktiengesellschaft, die im Yahre 1950 ihre
urspriingliche Firma in die Firma Laboratoires André de Trey S.A., Geneve, um-
wandelte. Ungeachtet des Umstandes, dass Emmanuel de Trey in jenem Fall den
mit seinem Namen verbundenen Goodwill im wesentlichen selbst geschaffen hatte,
schiitzte das Bundesgericht das Begehren der ilteren Firma de Trey fréres S.A. um
Eliminierung des Namens de Trey aus der neueren Firma Laboratoires Aeré de
Trey S.A. Dabei ging es allerdings im Fall de Trey nicht um die Weiterfithrung des
Namens des ausgeschiedenen Verwaltungsratsprisidenten de Trey durch die dltere
Firma, sondern um die Aufnahme des Namens de Trey in die neuere Firma, die das
Bundesgericht nach wettbewerbsrechtlichen und nicht nach firmenrechtlichen Ge-
sichtspunkten fiir unzuliissig erachtete.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das Ansinnen des Kligers weder in der
Lehre noch in der Rechtsprechung eine Stiitze findet. Ohne Riicksicht auf die kon-
kreten Umstinde wird durchwegs das Recht der Aktiengesellschaft bejaht, den in
ihrer Firma enthaltenen Personennamen auch nach dem Ausscheiden des Trigers
des betreffenden Namens weiterzufithren. Hievon abzuweichen, besteht kein Anlass.

ZGB Art. 28; Prozessrecht (Ziirich)

Allgemeine Voraussetzungen fiir den Erlass vorsorglicher Massnah-
men zum Schutze der Personlichkeit. Frage des rechtlichen Interesses:
Anhaltspunkte fiir die Gefahr der Wiederholung der eingeklagten
Ausserung. Im Zweifelsfall ist von einem begriindeten Rechtsschuitz-
interesse auszugehen, und es sind durch einen Sachentscheid klare
Verhdiltnisse zu schaffen. Priifung der Widerrechtlichkeit;, Beweislast-
verteilung, namentlich im summarischen Verfahren. Verbreitung wider-
rechtlicher Ausserungen eines Dritten.

Conditions générales permettant d’ordonner des mesures provisionelles
pour la protection de la personnalité. Question de Uintérét juridique:
indice du risque de réitération des propos qui ont donné lieu a une
action en justice. En cas de doute, il faut considérer qu’il existe un
intérét juridique digne de protection et il y a lieu d’élucider les cir-
constances par une décision sur les faits. Examen du caractére illicite;
répartition du fardeau de la preuve, notamment en procédure som-
maire. Propagation de propos illicites d’un tiers.
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BIZR 77 (1978) 149 und SIZ 74 (1978) 374, Beschluss des Oberge-
richtes des Kantons Ziirich vom 5. Januar 1978.

Eine Tageszeitung hatte die Meldung verbreitet, der Kldger bzw. eine von diesem
beherrschte Gesellschaft hitten beim Kauf der Beteiligung der Firma X fiir eine
Drittperson gehandelt und zu diesem Kauf generell «schmutziges Geld» verwendet.
Der Kliger klagte auf kiinftige Unterlassung sowie auf Verpflichtung zur Veroffent-
lichung einer kommentarlosen Gegendarstellung. Diesen Antrigen kam der Einzel-
richter im summarischen Verfahren im Rahmen superprovisorischer Massnahmen
nach; nach Durchfiihrung der Verhandlung bestdtigte er das Verbot im Sinne einer
vorsorglichen Massnahme und ordnete die Uberweisung der Akten an die Straf-
untersuchungsbehdérden wegen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfiigung an. Die
Beklagten fiihrten dagegen Rekurs ans Obergericht, der mit folgender Begriindung
abgewiesen wurde:

«II.

1. Wer in seinen personlichen Verhiltnissen unbefugterweise verletzt wird, kann
gemiss Art. 28 ZGB auf Beseitigung und nach feststehender Lehre und Rechtspre-
chung auch auf Unterlassung kiinftiger Storung klagen (vgl. KUMMER, Der zivil-
prozessrechtliche Schutz des Personlichkeitsrechts, ZBJV 1967, S.108; TH. MERZ,
Die Unterlassungsklage nach Art. 28 ZGB, Diss. Ziirich 1973, S. 13 ff.).

Unbestritten ist ferner die Zul#ssigkeit entsprechender Anordnungen im Rah-
men des Befehlsverfahrens oder als vorsorgliche Massnahmen (vgl. SCHUMACHER,
Die Pressediusserung als Verletzung der personlichen Verhiltnisse, Freiburg 1960,
S. 168 ff.; MERz, a.a.O., S.94ff.), sofern die Voraussetzungen dafiir erfiillt sind.
Gemiiss § 222 Ziff. 3 ZPO hat der Klidger danach im Rahmen vorsorglicher Mass-
nahmen vor Anhdngigmachung des Prozesses einen drohenden Nachteil, besonders
durch Verdnderung des bestehenden Zustandes, glaubhaft zu machen. Bezogen auf
die Unterlassungsklage nach Art.28 ZGB bedeutet dies, dass die Tatsachen, aus de-
nen der Unterlassungsanspruch hergeleitet wird, glaubhaft gemacht werden und der
Anspruch auf Grund einer summarischen Priifung rechtlich begriindet ist; hinzu
kommt die Gefdahrdung des Anspruchs bzw. die Gefahr eines nicht leicht wiedergut-
zumachenden Nachteils, allenfalls auch immaterieller Natur, der nur durch die vor-
sorgliche Massnahme abgewendet werden kann (STRAULI/MESSMER, N.26 zu § 222
und N. 7/8 zu § 110 ZPQ).

2. Gegenstand des Verfahrens bilden Pressemeldungen iiber Vorgénge im Zu-
sammenhang mit der Ubertragung der Beteiligung an der Firma X im Sommer 1977.
Zunichst ist daher zu priifen, ob im heutigen Zeitpunkt an einer Unterlassungsklage
noch ein rechtliches Interesse besteht (§ 51 Abs. 1 ZPO). Die Klage auf Unterlassung
kiinftiger widerrechtlicher Handlungen setzt voraus, dass deren Begehung oder Wie-
derholung unmittelbar droht (STRAULVMESSMER, N.3 zu § 51 ZPO und dort ange-
filhrte Entscheide).

a) Nach Auffassung der Beklagten waren die Voraussetzungen gemdiss § 222
Ziff. 3 ZPO in Verbindung mit § 110 ZPO schon im Zeitpunkt des Erlasses der an-
gefochtenen Verfiigung ‘nicht mehr gegeben’. Dagegen nimmt der Kldger den Stand-
punkt ein, dass im Falle der Aufhebung des Verbotes mit einer Wiederholung der
fraglichen Behauptung zu rechnen wire; er wirft die Frage auf, weshalb iiberhaupt
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gegen das Verbot rekurriert werde, wenn das Thema auch fiir die Beklagten abge-
schlossen sei.

b) Im vorliegenden Fall ist die Gefahr der Wiederholung einer bestimmten Aus-
serung zu beurteilen; dass die verbotene Behauptung bereits einmal aufgestellt wur-
de, ist unbestritten und ergibt sich aus den Akten. Hinsichtlich der Wiederholungs-
gefahr besteht nach Rechtsprechung und Lehre Einigkeit dariiber, das Verhalten
des Beklagten miisse eine kiinftige Verletzung ernstlich befiirchten lassen (vgl. BGE
97 II 108 und die dort zit. Stellen), ohne dass jedoch, wie das Bundesgericht unter
Berufung auf KuMmMER festhilt, die Anforderungen an den Nachweis des Rechts-
schutzinteresses zu hoch gestellt werden diirften (vgl. KumMER, a.a.O., S.110).
Festzuhalten ist, dass die Bestreitung der Widerrechtlichkeit des begangenen Ein-
griffs nicht ohne weiteres den Schluss auf die Wiederholungsgefahr zulésst, da eine
entsprechende Stellungnahme fiir sich allein noch nicht auf die Absicht weiterer
Eingriffe schliessen lisst (BGE 95 II 501; MEgrz, a.a.O., S.59); eine Bestreitung
kann insbesondere aus prozessualen Griinden im Hinblick auf die Kosten- und Ent-
schidigungsregelung erfolgen. Entgegen der Auffassung des Klidgers ldsst demnach
die Erhebung des vorliegenden Rekurses allein die Annahme der Wiederholungsge-
fahr nicht zu (vgl. auch Bundesgericht in ZR 52 Nr. 195, S. 330; anders neuerdings
BGE 102 IT 125 mit Bezug auf das rechtliche Interesse an einer Unterlassungsklage
aus Markenrecht und unlauterem Wettbewerb).

Allgemein beurteilt sich die Frage nach dem gewohnlichen Lauf der Dinge auf
Grund des bisher bereits erfolgten Angriffs sowie der gegenseitigen personlichen
und wirtschaftlichen Stellung der Parteien; insbesondere darf eine Wiederholungs-
gefahr bei bereits erfolgter Wiederholung oder Ankiindigung einer solchen sowie
bei betont gegnerischer Einstellung des Ausserers oder andauerndem Kampf zwischen
den Parteien vermutet werden (vgl. dazu SCHUMACHER, a. a. O., S. 174/75; vgl. ferner
eine Zusammenstellung verschiedener Entscheide bei MERZ, a. a. O., S. 36-47).

¢) Eindeutige Anhaltspunkte fiir oder gegen die Gefahr der Wiederholung sind
nicht ersichtlich. Bei dieser Lage rechtfertigt es sich, im Zweifel von einem begriin-
deten Rechtsschutzinteresse des Klidgers auszugehen und durch einen Sachentscheid
klare rechtliche Verhiltnisse zu schaffen. Dabei ist zu beriicksichtigen, dass der vom
Beklagten 1 verfasste Bericht vom 9. August 1977 unmittelbar neben der in der
gleichen Ausgabe abgedruckten Gegendarstellung des Klagers ein gewisses Indiz fiir
die anhaltende Auseinandersetzung zwischen den Parteien bildet; die Frage, ob es
sich dabei um einen gemiss Verfiigung vom 5. August 1977 untersagten Kommentar
zur Gegendarstellung handle, braucht hier nicht gepriift zu werden. Uber die kldge-
rischen Rechtsbegehren ist somit materiell zu befinden.

3, Dass die zu verbietenden Ausserungen einen Eingriff in den geschiitzten Be-
reich der Ehre des Kligers darstellen und somit eine Verletzung seiner persdnlichen
Verhiltnisse vorliegt, hat die Vorinstanz mit zutreffenden Erwigungen bereits dar-
gelegt; dieser Punkt wird auch von den Beklagten nicht bestritten. Die wiedergege-
benen Behauptungen sind denn auch ohne Zweifel personlichkeitsverletzend im
Sinne von Art. 28 ZGB.

4. Umstritten ist die Frage der Widerrechtlichkeit. Die Rekurrenten werfen der
Vorinstanz eine allzu einseitige Interessenabwigung und einen Verstoss gegen den
Grundsatz der Verhiltnismissigkeit vor. Unter Berufung auf BGE 37 I 388 wird
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geltend gemacht, es sei von einem gesteigerten Informationsinteresse und damit ei-
nem verminderten Schutzbereich der Personlichkeit auszugehen. Uberdies sei die
Feststellung, wonach die Beklagten nicht einmal den Versuch einer Glaubhaftma-
chung der Richtigkeit ihre Ausserung unternommen hitten, aktenwidrig. Die Beklag-
ten sind daher der Auffassung, eine eingehendere Priifung des Sachverhaltes hitte
zur Abweisung des Begehrens fithren miissen.

a) Ein Eingriff in das Personlichkeitsrecht ist — abgesehen vom Vorliegen eines
gesetzlichen Rechtfertigungsgrundes wie Einwilligung des Verletzten, Amts- oder
Rechtspflicht, Notstand und Notwehr — dann als rechtmissig zu betrachten, wenn er
in angemessener Wahrung hoherer Interessen erfolgt. Ob eine unbefugte Beeintriach-
tigung vorliegt, hingt somit in der Regel von einer Giiter- oder Interessenabwigung
ab, die in jedem einzelnen Fall auf Grund der konkreten Umstinde vorgenommen
werden muss (vgl. dazu LUCHINGER, Der privatrechtliche Schutz der Personlichkeit
und die Massenmedien, SJZ 1974, S. 324, unter Hinweis auf JAGG1, Fragen des privat-
rechtlichen Schutzes der Personlichkeit, ZSR 1960 Bd. II, S. 214a sowie weitere Auto-
ren; vgl. sodann SCHUMACHER, a. a. 0., S.49 {f.; BGE 95 II 491/92, E. 5). Eine ge-
nerelle Grenzlinie fiir die Rechtmissigkeit von Eingriffen in perstnliche Verhilt-
nisse besteht aber insoweit, als eine Verletzung durch unwahre ehrenriihrige Be-
hauptungen, auch wenn sie in guten Treuen verbreitet werden, immer widerrecht-
lich im Sinne von Art. 28 ZGB ist (BGE 91 II 406/7, E. 3e; ZR 52 Nr. 195 S. 326,
E. 2; ZR 70 Nr.46 S.116, E. 8; SCHUMACHER a, a. O., S. 110; LUCHINGER a. a. O.,
S.325; Horz, Zum Problem der Abgrenzung des Personlichkeitsschutzes nach Art. 28
ZGB, Diss. Ziirich 1967, S.91ff.). Da die Vorinstanz in ihrem Entscheid von der
Unwahrheit der verbreiteten Behauptungen ausgegangen ist, eriibrigte sich aus dieser
Sicht die Vornahme einer Interessenabwigung.

b) Der Nachweis — bzw. hier die Glaubhaftmachung — der Rechtmissigkeit ob-
liegt den Beklagten, da das Verbreiten von Nachrichten, die einen anderen in seiner
geschiitzten Ehre verletzen, nach der schweizerischen Rechtsordnung grundsétzlich
verboten und nur dann nicht widerrechtlich ist, wenn ihr Urheber aus einem be-
sonderen Grunde dazu berechtigt ist (vgl. ZR 70 Nr. 46 E. 6; REHBINDER, Schweiz.
Presserecht S. 80; GULDENER, Beweiswiirdigung und Beweislast, S. 33 ff., 55/56). Da-
bei ldsst grundsitzlich im Rahmen des summarischen Verfahrens das Vorliegen einer
Personlichkeitsverletzung die Vermutung der Widerrechtlichkeit und damit den An-
spruch des Verletzten auf Erlass vorsorglicher Massnahmen als begriindet erscheinen.
Im vorliegenden Fall kann nicht davon gesprochen werden, dass die Beklagten
ihrerseits die Wahrheit ihrer Ausserungen — als erste Voraussetzung fiir deren Recht-
massigkeit — demgegeniiber so glaubhaft dargetan hitten, dass damit dem Klager
auch schon ein nur vorldufiger Rechtsschutz versagt werden konnte.» (Es folgen
nihere Ausfithrungen zu diesem Punkt.)

«c) Keinesfalls geht es sodann an, aus der Verweigerung der Stellungnahme
des Kldgers die Vermutung der Wahrheit herzuleiten, wie dies die Beklagten tun.
Dem Verletzten kann die Reaktion auf einen Angriff nicht vorgeschrieben werden,
und die Verweigerung einer Stellungnahme berechtigt nicht zur Publikation per-
sOnlichkeitsverletzender Ausserungen, wie die Beklagten anzunehmen scheinen. Ins-
besondere ist auch mit der Vorinstanz und dem Kliger darauf hinzuweisen, dass
nach der von den Beklagten eingereichten chronologischen Darstellung diese in
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zwei Fillen mit ihren Artikeln einem mit dem Kldger zuvor vereinbarten Gesprachs-
termin zuvorkamen und ihn auf diese Art mit Verdffentlichungen konfrontierten,
bevor er die Moglichkeit einer Stellungnahme hatte. Bei diesem Vorgehen sind die
Beklagten nicht befugt, sich iiber mangelnde Auskunftsbereitschaft seitens des Kli-
gers zu beklagen.

d) Mangels Glaubhaftmachung der Wahrheit der Ausserungen ist fiir das sum-
marische Verfahren die Widerrechtlichkeit der erfolgten Personlichkeitsverletzung
geniigend erstellt. Wie bereits die Vorinstanz festgehalten hat, steht indessen den
Beklagten der Nachweis der Richtigkeit im ordentlichen Prozess offen. Soweit der
Wahrheitsbeweis dort erbracht wird, wird sich eine Abwigung der beidseitigen In-
teressen der Beteiligten anschliessen miissen.

Unbehelflich ist in diesem Zusammenhang der weitere Einwand der Beklagten,
sie hitten nur Ausserungen eines Dritten weitergegeben, was nicht widerrechtlich sei.
Sie berufen sich dafiir auf einen Entscheid des Richteramtes III Bern vom 3. August
1977. Dazu ist festzuhalten, dass im erwidhnten Entscheid nur davon die Rede ist,
es sei moglich, dass die Ausserung eines Dritten widerrechtlich sei, nicht aber deren
Weiterverbreitung (dort durch das Fernsehen), sofern sie als Bericht gekennzeichnet
sei und keine eigene Stellungnahme enthalte (unter Berufung auf SCHUHMACHER, S. 93,
und RIKLIN, Der Schutz der Personlichkeit gegeniiber Eingriffen durch Radio und
Fernsehen nach schweizerischem Privatrecht, Diss. Freiburg 1968, S.187/88). Na-
mentlich ScHUMACHER betrachtet grundsitzlich die Reproduktion einer widerrechtli-
chen Ausserung ebenfalls als rechtswidrig (a. a. O.; vgl. auch Hans MEgrz, SJZ 1971,
S. 85 Ziff. 17). Dies trifft hier zu, wobei auf die Erwagungen der Vorinstanz ver-
wiesen werden kann; in den Schlagzeilen, der weiteren Aufmachung und durch den
allgemeinen Tenor des Artikels haben die Beklagten eindeutig eine positive Stellung-
nahme zu den Vorwiirfen eingenommen.

5. Die Gefahr eines nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteils bei weiterer
Verbreitung der fraglichen Behauptungen liegt auf der Hand. Damit sind alle Vor-
aussetzungen nach § 222 Ziff. 3 ZPO erfiillt, was zur Bestdtigung der vorsorglichen
Massnahme fiihrt.

I11.

Mit dem Rekurs wird sodann Ziff. 4 des vorinstanzlichen Dispositivs angefochten,
womit die Uberweisung der Akten an die Bezirksanwaltschaft zur Priifung der Fra-
ge der Einleitung einer Strafuntersuchung gegen die Beklagten wegen Ungehorsams
(Art. 292 StGB) angeordnet worden ist. Materiell geht es um die Frage, ob die Be-
klagten Ziffer 2 der Verfiigung vom 5. August 1977 verletzt haben, indem sie die
Gegendarstellung des Kldgers nicht wie angeordnet ‘kommentarlos’ gedruckt haben.

Der Rekurs als prozessuales Rechtsmittel ist nur insoweit zulissig, als es sich um
materielle Rechtsprechung, d. h. Entscheidung strittiger Rechtsverhiltnisse, handelt.
Im summarischen Verfahren ist er iiberdies nur gegen Erledigungsverfiigungen zu-
lassig (§ 272 Abs. 1 ZPO). Die Uberweisungsanordnung an den Strafrichter ist jedoch
kein Akt der Rechtsprechung, sondern stellt eine administrative Zwischenverfiigung
dar, die lediglich die Einleitung eines Strafverfahrens vorbereitet und im iibrigen
keinerlei prajudizierende Wirkung entfaltet. Somit ist der Rekurs dagegen nicht zu-
lassig. Im iibrigen wére selbst bei Behandlung und Gutheissung des Rekurses den
Beklagten insofern nicht geholfen, als es dem Klidger in der Folge ohne weiteres
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frei stlinde, selber Anzeige an die Untersuchungsbehtrde zu erstatten und so die
Einleitung des Strafverfahrens zu erwirken. Auf den Rekurs ist somit in diesem
Punkt nicht einzutreten.»

Eine gegen diesen Entscheid erhobene Nichtigkeitsbeschwerde wurde vom Kassa-
tionsgericht abgewiesen.

LG Art. 1; StGB Art. 20
Wer eine Lotterie organisiert und sich Rechenschaft dariiber gibt, dass
seine Handlung unter Art. 1 LG fallen konnte, kann sich nicht auf
Rechtsirrtum berufen, selbst wenn er die gleiche Tdtigkeit in anderen
Kantonen ungestraft entfalten konnte.

Celui qui, organisant une loterie, se rend compte que son activité pour-
rait tomber sous le coup de art. Ier LLP ne peut invoquer U'erreur de
droit, méme s’il a pu développer impunément la méme activité dans
d’autres cantons.

RStrS 1978, 114 und RIN 6 II 137, Entscheid der Cour de cassation
des Kantons Neuenburg vom 9. April 1975.

KG Art. 4
Neue Verkaufsformen, die tiefere Verkaufspreise ermdglichen, fallen
nicht unter den Begriff der Wettbewerbsbehinderung im Sinne von
Art. 4 KG.

Les nouveaux systémes de vente, qui permettent de pratiquer des prix
relativement bas, ne constituent pas des entraves illicites a la concur-
rence au sens de 'art. 4 LCart.

VSK 13 (1978) 327, Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Ziirich
vom 30. November 1977 i. S. Verband Schweizerischer Tabakhindler
und Mitbeteiligte gegen Denner AG.

Erwdgungen:

I. Der Kliger 1, ein Verein im Sinne von Art. 60 ZGB, bezweckt laut Art.2
seiner Statuten «die Wahrung der Interessen seiner Mitglieder, die Forderung der
beruflichen Ausbildung und die Herausgabe der Schweizerischen Tabakzeitung als
offizielles Mitteilungsblatt und Fachorgan». Als Aktivmitglieder nimmt er Inhaber
von Spezialgeschiften der Tabakbranche auf, welche durch die Industrie direkt be-
liefert werden. Die Kliager 2 bis 4 sind Mitglied des Kldgers 1. Sie fithren an ver-
schiedenen Orten der Schweiz Tabak-Fachgeschifte. Die Beklagte, eine Aktiengesell-
schaft mit Sitz in Ziirich, vertreibt iiber zahlreiche Filialen, die sie «Superdiscount»
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nennt, Waren verschiedenster Art, darunter auch Tabakwaren. Zigaretten schwei-
zerischer Herkunft sind bei ihr nur in sogenannten Stangen, d.h. nicht in Einzel-
packungen, erhiltlich. Bis zum 31. Mai 1974 verkaufte sie die Zigaretten-Stangen mit
einem Rabatt von 20% auf dem auf den Packungen aufgedruckten Preis.

Gemiss der zwischen dem Verband der schweizerischen Tabak-Industrie und der
Vereinigung des schweizerischen Tabakwarenhandels, welcher der Klager 1 angehort,
seit Herbst 1973 bestehenden Marktordnung erhalten Detaillisten, die ihre Tabak-
waren nicht unter 103,5% des Fabrikpreises verkaufen, einen Rabatt «pour respect
de marge» von 2,75% seitens ihrer Lieferanten. Die Beklagte, die bis anhin diesen
Rabatt nicht erhalten hatte, erhthte ab 1. Juni 1974 ihre Preise fiir Zigaretten auf
103,5% des Fabrikpreises, gab aber zugleich von da an zu jeder Stange Zigaretten
einen «Tabak-Bon» ab, den sie zum Werte von Fr. -.75, seit November 1975 Fr.-.85
einzulGsen verspricht, falls sie den von ihr gegen die Tabakindustrie angestrengten
Prozess betreffend Widerrechtlichkeit der Marktordnung gewinnen sollte.

II. Mit der vorliegenden Klage iiber die eingangs aufgefiihrten Klagebegehren
verlangen die Kldger im wesentlichen die Feststellung, die Beklagte handle bei Ver-
kauf schweizerischer Zigaretten in Stangen unlauter. Weiter fordern sie ein Verbot
der ihrer Auffassung nach widerrechtlichen Verkaufspraxis der Beklagten. Die Be-
klagte beantragt Abweisung der Klage.

III. Die Kldger werfen der Beklagten vor, sie verkaufe Zigaretten schweizerischer
Herkunft zu einem betriebswirtschaftlich nicht zu rechtfertigenden Preis und be-
treibe damit eine sogenannte Lockvogelpolitik, zudem bediene sie sich einer soge-
nannten Rosinenstrategie. Eingehend legen sie dar, mit welchen Mindestmargen
Fachgeschifte rechneten, welches die Margen der Beklagten seien und in welchem
Verhiltnis diese zu der allgemeinen Margenpolitik der Beklagten stiinden. Sodann
filhren sie aus, die fiir sie nachteiligen Folgen der Verkaufsmethoden der Beklagten
konnten sie vor allem deshalb nicht von sich abwenden, weil es fiir sie ausgeschlos-
sen sei, die sogenannte Lockvogelpolitik der Beklagten nachzuahmen. Dies wiederum
begriinden sie damit, sie konnten nicht hoffen, auf den Bezugspreis zu kommen, den
die Beklagte bezahle, insbesondere aber sei es unmdoglich, dass jedermann oder auch
nur ein grosser Teil des Tabakhandels ausschliesslich Stangen der bekanntesten
Zigarettenmarken verkaufe.

Aus diesem Vorbringen der Klager folgt, dass die Preispolitik der Beklagten hin-
sichtlich Zigaretten durch drei Faktoren massgebend bestimmt wird, nimlich einmal
von der Hohe des Bezugspreises und sodann vor allem durch den Verkauf der
Zigaretten in Stangen und der Beschrinkung des Sortimentes auf die gingigsten
Marken. Weiter folgt daraus, dass die Mitglieder des Kldgers 1 und die iibrigen
Konkurrenten der Beklagten grundsitzlich zu den ndmlichen Preisen wie die Be-
klagte anbieten k&nnten, wenn ihr Bezugspreis der gleiche wire, den die Beklagte
zu bezahlen hat, und wenn sie ein beschrianktes Sortiment an Zigaretten nur stangen-
weise verkauften. Damit wire aber die Preispolitik der Beklagten nur dann als un-
lauter zu qualifizieren, wenn ihr mit Erfolg vorgeworfen werden kdnnte, unlauter
sei, dass sie sich diese drei ausschlaggebenden Faktoren zu Nutzen mache, unlauter
sei der Bezug zu giinstigeren Preisen und der Verkauf ausgewihlter Sorten in ganzen
Stangen.

Uber die Bezugspreise der Beklagten sprechen sich die Kliger nicht niher aus.
Nach ihrer Darstellung wird die Beklagte seit dem Jahre 1971 von der Industrie als
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Verteiler auf der Grosshandelsstufe behandelt und direkt beliefert, womit sie die
Moglichkeit erhalten habe, eine Tiefpreispolitik zu betreiben. Dass der Bezugs- oder
Einkaufspreis von entscheidendem Einfluss auf die Preisgestaltung der Beklagten ist,
bedarf keiner weiteren Begriindung. Wer billiger einkaufen kann als die Konkurrenz,
kann seine Verkaufspreise tiefer ansetzen. Die Tatsache allein, dass die Beklagte die
Hersteller von Schweizer Zigaretten bewegen konnte, sie auf der Grosshandelsstufe
einzureihen und direkt zu beliefern, stellt nichts Unlauteres seitens der Beklagten
dar. Die Kliger behaupten nicht, die Beklagte verschaffe sich beim Einkauf irgend-
welche unrechtmissigen Vorteile, insbesondere machen sie nicht geltend, sie habe
ihre Lieferanten veranlasst, die von ihnen mit anderen Abnehmern vereinbarte
Marktordnung zu missachten.

Nach der schweizerischen Wirtschaftsordnung steht es — vorbehdltlich gewerbe-
polizeilicher Vorschriften, die hier aber nicht zur Diskussion stehen — jedem Kauf-
mann frei, welche Artikel er fithren und in welchen Mindestmengen er sie abgeben
will. Wenn die Beklagte nur die bekanntesten Zigarettensorten fithrt und diese nur
in ganzen Stangen abgibt, so mag sie sich damit gewisse Vorteile gegeniiber dem
Fachgeschift verschaffen, das auch weniger gefragte Sorten am Lager hat und Ein-
zelpackungen abgibt, unlauter ist dies jedoch nicht. Die Kliger vermogen sich auch
nicht mit Erfolg darauf zu berufen, den Fachgeschiiften erwiichsen aus der be-
stehenden Marktordnung Verpflichtungen, die sie im Wettbewerb mit der Beklagten
behinderten. Es war einzig Sache des Kligers 1 und seiner Mitglieder zu entscheiden,
ob eine Verpflichtung auf die Marktordnung als wiinschbar erscheine oder nicht.
Wenn sich die Marktordnung nicht nur vorteilhaft auswirkt, so beriihrt dies die
Beklagte nicht. Unerheblich ist sodann, ob sich die Beklagte an die Marktordnung
hélt oder nicht. Selbst wenn dies nicht der Fall sein sollte, kdnnte nicht von einem
Bruch eingegangener Verpflichtungen gesprochen werden, kimpft doch die Be-
klagte gegen diese Marktordnung an und will sich ihr grundsitzlich nicht unter-
ziehen.

Sind aber fiir die Preispolitik der Beklagten hinsichtlich Zigaretten entscheidende
Umstinde nach der eigenen Darstellung der Kldger dergestalt, dass deren Beriick-
sichtigung bei der Preisfestsetzung seitens der Beklagten nicht als unlauter quali-
fiziert werden kann, so fehlt der Klage im wesentlichen von vornherein die Grund-
lage. Von einer unlauteren Lockvogelpolitik und einer unlauteren Rosinenstrategie
kann nicht die Rede sein, wenn die Preise der Beklagten nach dem eigenen Vorbrin-
gen der Kliger auf die erwidhnten drei Faktoren zuriickzufiihren sind. Eine Tief-
preispolitik aufgrund giinstiger Bezugsmdoglichkeiten, einer Beschridnkung des Sorti-
ments und einer Abgabe in Mindestmengen ist weder unter wettbewerbs- noch unter
kartellrechtlichen Gesichtspunkten zu beanstanden. Sdmtliche Schlussfolgerungen
der Kléger, die von einer unlauteren Lockvogelpolitik und einer unlauteren Rosinen-
strategie ausgehen, erweisen sich damit als nicht haltbar. Es eriibrigt sich deshalb,
auf alle unter diesen beiden Gesichtspunkten angestellten Erwigungen der Kldger
einzugehen.

Beanstandet wird von den Kligern unter anderem, dass die Beklagte eine soge-
nannte Mischrechnung anstelle, d.h., dass sie je nach Artikel mit verschiedenen
Margen rechne. Dies wire jedoch hoéchstens dann von Bedeutung, wenn anzuneh-
men wire, nur dank einer solchen Mischrechnung konne es sich die Beklagte leisten,
Zigaretten schweizerischer Herkunft zu den tatsichlich gehandhabten Preisen zu
verkaufen. Dies ist indessen nicht der Fall, denn aus den oben angestellten Er-
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wigungen folgt, dass andere Faktoren als eine Mischrechnung von massgebendem
Einfluss auf die Preisgestaltung der Beklagten sind. Zudem sind Mischrechnungen
iiblich und an sich nicht unlauter. Der Beklagten steht es grundsitzlich frei, nach
welcher Methode sie ihre Verkaufspreise berechnen will. Dass sie je nach Artikel
mit verschiedenen Margen rechnet, ist nicht zu beanstanden. Es ist kaufminnisch
durchaus vertretbar, bei der Preisfestsetzung zu beriicksichtigen, dass z. B. der Ver-
kauf eines verhaltnismissig teuren Artikels unter Umsténden einen geringeren Auf-
wand bedingt als der Verkauf eines Artikels einer unteren Preislage. Die Klager
selber weisen darauf hin, bei einem Verkauf in ungedffneten Packungen, also in
Stangen, vereinfache sich die Handhabung der Ware, ein Schutz gegen Feuchtigkeit
und Trockenheit eriibrige sich weitgehend. Solche Umstinde darf die Beklagte bei
der Preisfestsetzung beriicksichtigen. Dazu kommt, dass ihr ganzes Verkaufssystem
von demjenigen des Fachhandels grundlegend verschieden ist. Die Filialen der
Beklagten sind Selbstbedienungsliden und bendtigen damit weniger Personal als ein
Fachgeschiift, das einen direkten Kontakt zu den Kunden pflegt und auch anspruchs-
vollere Kunden befriedigen will. Die Liden der Beklagten sind sodann relativ pri-
mitiv eingerichtet. Aus einfachen Gestellen hat sich der Kdufer die gewiinschte Ware,
sofern sie im Sortiment der Beklagten {iberhaupt enthalten ist, selber hervorzuholen
und an die Kasse zu bringen. Zusitzliche Leistungen, wie sie das Fachgeschiift bietet,
wie z.B. eingehende Beratung und Verpackung als Geschenk, fehlen bei der Be-
klagten.

Bei ihren Margenvergleichen lassen die Kldger sodann ausser acht, dass der
Fachhandel Einzelpackungen verkauft, die Beklagte aber zuldssigerweise nur ganze
Stangen. Vergleicht man anhand der Zahlen der Kliger die Einnahme beim Verkauf
eines Einzelpdckchens mit dem Verkauf einer Stange, so ergibt sich ein ganz an-
deres Bild. Bei einem Verkaufsvorgang erzielen die Mitglieder des Klidgers 1 eine
Bruttomarge von 12,4 bis 14,2 Rappen, wenn sie zum zuldssigen Mindestpreis geméss
Marktordnung verkaufen, die Beklagte jedoch eine solche von 40 bis 57 Rappen.
Die Mindestmarge nach Marktordnung betrigt nach Angabe der Kliger 8,63 bis
8,88%, die durchschnittliche Marge der Beklagten 10%. Diese Beispiele zeigen, dass
die Berechnungen und Vergleiche der Kldger keine taugliche Grundlage fiir die
wettbewerbsrechtliche Qualifikation der Preispolitik der Beklagten bilden.

Nicht gefolgt werden kann den Kldgern, wenn sie davon ausgehen, Mischrech-
nungen stellten eine Tduschung des Kéufers dar, der auf eine nicht bestehende
Leistungsfihigkeit der Beklagten schliesse, zudem werde die Offentlichkeit iiber
die Leistungsfahigkeit der Konkurrenz getduscht. Den Kiaufer interessiert, was er
zu zahlen hat, und nicht, wie dieser Preis zustande kam. Dies ist ihm in der Regel
unbekannt. Die Bekanntgabe von Durchschnittsmargen durch die Beklagte, die
ohnehin nur von einem beschrinkten Kreis zur Kenntnis genommen wird, kann
nicht dahin ausgelegt werden, die Beklagte nehme fiir sich in Anspruch, durchwegs
mit den vertffentlichten Margen zu rechnen. Wer sich fiir derartige Fragen interes-
siert und die entsprechenden Veroffentlichungen liest, diirfte zudem mit dem Pro-
blem der Mischrechnung bekannt sein.

Dass niedrigere Preise bei Markenprodukten und namentlich bei solchen, die
mit einem «offiziellen» Preis versehen sind, dem K#dufer besonders bewusst werden,
ist wohl richtig. Verfehlt ist aber, wenn die Klidger daraus etwas gegen die Beklagte
abzuleiten versuchen. Es liegt in der Natur der Sache, dass Tiefpreise bei Waren,
deren «offizieller» Preis allgemein bekannt ist, besonders hervorstechen.
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Entgegen der Auffassung der Kldger tiuscht die Beklagte mit der Abgabe der
Tabak-Bons nichts vor. Dass die Abgabe dieser Bons nicht die gleiche Wirkung wie
ein Preisabschlag hat, anerkennen auch die Kldger. Wer einen solchen Bon ent-
gegennimmt, wird durch den Text auf der Riickseite unmissverstindlich dariiber
belehrt, dass die Beklagte auf dem Prozesswege gegen eine Preisbindung seitens
der Tabakindustrie ankimpft und nur im Falle eines Obsiegens den Bon einldsen
wird. Auch dem wenig aufmerksamen Kiufer kann nicht entgehen, dass er den
vollen Preis zu entrichten hat und der Bon nicht Bargeld gleichzusetzen ist. Dass
sich die Beklagte einen fiir sie giinstigen Prozessausgang verspricht, wird der Kédufer
voraussetzen, denn er nimmt nicht an, die Beklagte fiihre einen fiir sie von vorn-
herein aussichtslosen Kampf. Er kann aber nicht im Zweifel dariiber sein, dass es
sich nur um eine Erwartung, nicht aber eine Gewissheit iiber den Prozessausgang
handelt. Es kann daher auch nicht als unlauter bezeichnet werden, dass die Beklagte
auf den Bons und in ihrer Werbung ihre Prozessaussichten als gut hinstellt. Der
Eindruck, die Tabak-Bons seien so gut wie Bargeld, kann damit nicht erweckt
werden.

Nicht gefolgt werden kann den Klagern, wenn sie aus dem Inserat der Beklagten
vom 18. Juni 1974 ableiten, entweder werde hier versprochen, dass die Beklagte den
Prozess, auf den sie anspiele, gewinnen werde, oder dann verspreche sie, den Bon
unabhingig vom Prozessausgang zu vergiiten. Dieses Inserat enthélt keine eindeutige
Aussage. Dies zeigt schon der Umstand, dass die Kldger selber zwei Auslegungs-
moglichkeiten in Erwidgung ziehen. Dass sich der unbefangene Leser Gedanken
dariiber machen wird, wie dieses Inserat wohl auszulegen sei, ist nicht anzunehmen.

Der Hinweis in einem weiteren Inserat der Beklagten, Kartell-Zigaretten seien
nur in Stangen zu 10 Paketen erhiltlich, kann ebenfalls nicht als unlauter qualifiziert
werden. In der Offentlichkeit wird damit nicht der Eindruck erweckt, «das bdse
Kartell sei fiir die unbequeme Beschrinkung des Sortiments auf Stangen verant-
wortlich». Die Beklagte verkaufte schon seit Jahren nur ganze Stangen. Es trat also
keine Anderung ein, und es bestand deshalb auch kein Anlass zu Spekulationen
dariiber, weshalb die Beklagte nur ganze Stangen verkaufe. Die Argumentation der
Klager zeigt indessen, dass sich die Beklagte mit dem Verkauf in ganzen Stangen
nicht nur Vorteile verschafft, sondern damit auch in Kauf nimmt, einen Teil der
Kundschaft durch diese «unbequeme Beschrinkung» zu verdrgern und damit zu
verlieren.

Dass der wirtschaftlich Maiachtigere mehr in die Werbung investieren kann als
seine kleinen Konkurrenten, trifft zu, erlaubt aber nicht die Schliisse, welche die
Kldger daraus ziehen, gehen sie doch von der nicht haltbaren These aus, die Be-
klagte treibe eine unzulidssige Lockvogelpolitik. Aus dem namlichen Grunde gehen
die Ausfithrungen der Klidger betreffend Bestechung des Kunden an der Sache vor-
bei. Derartige Uberlegungen fielen hochstens dann in Betracht, wenn die Beklagte
zu Einstandspreisen oder darunter verkaufte, was aber nach den eigenen Ausfiihrun-
gen der Klager nicht der Fall ist.

Ob die Beklagte ihre Geschidfte nur an besonders giinstigen Standorten fiihrt,
kann dahingestellt bleiben. Selbst wenn dem so wire, ldge darin nichts Unlauteres.
Niemand ist gehalten, ein engmaschiges Verkaufsnetz zu unterhalten.

Mit ihrer Argumentation wehren sich die Kliger im Grunde genommen gegen
eine seit langem im Gange befindliche Entwicklung, nimlich der Verlagerung vom
Einzelgeschiift auf die Grossverteiler, die den Einzelhandel mindestens in gewissen
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Branchen in seiner Existenz bedroht und volkswirtschaftlich nicht nur begriissens-
werte Folgen zeigt. Diese Entwicklung aufzuhalten oder gar riickgingig zu machen,
kann jedoch nicht Sache des Richters sein. Den zum Teil berechtigten Bedenken der
Kliger iiber die Auswirkungen dieser Entwicklung kdnnte nur der Gesetzgeber durch
einen wirtschaftspolitischen Entscheid Rechnung tragen. Weder die Generalklausel
des Wettbewerbsrechtes noch dicjenige des Kartellrechtes bilden eine Grundlage fiir
einen solchen Eingriff in das bestehende Wirtschaftssystem. Insbesondere sind die
Voraussetzungen von Art.4 des Kartellgesetzes nicht gegeben. Neue Verkaufsfor-
men, die tiefere Verkaufspreise ermdglichen, fallen nicht unter den Begriff der
Wettbewerbsbehinderung im Sinne dieser Vorschrift.
Aus allen diesen Griinden ist die Klage abzuweisen.

KG Art. 6 Abs. 1
Passiviegitimation des einzelnen Kartellmitgliedes; notwendige Streit-
genossenschaft aller Kartellmitglieder.
Zuldssigkeit der Anordnung des Lieferzwanges bei Vorliegen eines
Kartells.

Qualité pour défendre du membre individuel d’un cartel; consorité
nécessaire de tous les membres du cartel.

Le juge peut prononcer une obligation de livrer, lorsqu’il s’agit d’'un
cartel.

BGE 104 II 209 und VSK 13 (1978) 334, Urteil der 1. Zivilabteilung
vom 9. Mai 1978 i. S. Greiner gegen Weissenburg-Mineralthermen AG.

A. — Die Hersteller von Mineral- und Siisswassergetrinken sind im Verband
schweizerischer Mineralquellen einerseits und im Verband schweizerischer Siiss-
getranke-Fabrikanten anderseits organisiert, welche untereinander und mit der nicht-
organisierten Quelle Vals in enger Beziehung stehen. Demgegeniiber sind die De-
taillisten im Schweizerischen Verband des Mineral- und Tafelwasserhandels (MITA)
zusammengefasst. Zwischen dem MITA und den Herstellerverbinden bestehen Ab-
reden dariiber, an wen und zu welchen Bedingungen Mineralwasser zu liefern sei.

Hans Greiner, der dem MITA nicht angehért, betreibt seit 1973 in Biimpliz ein
Discountgeschift, in dem er insbesondere Mineralwasser anbietet. Von verschiedenen
Mineralwasserherstellern, darunter auch der Weissenburg-Mineralthermen AG, ver-
langte er, zu den sogenannten Depositarbedingungen beliefert zu werden, was jene
aber auf Grund von Abreden mit dem MITA und dem Verband Berner Mineral-
wasserhéndler ablehnten. Greiner kann deshalb Mineralwasser nicht unmittelbar
von den Herstellern, sondern nur iiber ein MITA-Mitglied beziehen, wofiir er eine
«Verrechnungsgebiihr» zu bezahlen hat. Im Jahre 1974 wandte er sich deswegen an
die Kartellkommission, die ihn an den Zivilrichter verwies.

Die Weissenburg-Mineralthermen AG ist Mitglied des Verbandes schweizeri-
scher Mineralquellen. Auf Greiners Ersuchen hin wurde sie am 23. August 1976
vom Gerichtspridsidenten von Niedersimmenthal bzw. am 13. Oktober 1976 vom
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Appellationshof (I. Zivilkammer) des Kantons Bern im Sinne einer vorsorglichen
Massnahme angewiesen, den Gesuchsteller «zu Depositarbedingungen direkt zu be-
liefern». Gleichzeitig wurde Greiner eine Klagefrist von 30 Tagen angesetzt.

B. — Nach erfolglosem Aussdhnungsversuch erhob Greiner am 18. Mirz 1977
beim Handelsgericht des Kantons Bern gegen die Weissenburg-Mineralthermen AG
Klage. Unter Hinweis auf das Kartellgesetz und Art.28 ZGB verlangte er, dass die
Beklagte verpflichtet werde, ihn «zu sogenannten Depositirbedingungen mit ihren
Produkten direkt zu beliefern>. Am 24, November 1977 wies das Handelsgericht
die Klage mangels Passivlegitimation der Beklagten ab.

C. — Der Kliger hat die Berufung erkldrt. Er verlangt, es sei festzustellen, dass
die Beklagte passivlegitimiert sei; alsdann sei das angefochtene Urteil aufzuheben
und die Sache an die Vorinstanz zur neuen Entscheidung zuriickzuweisen. Eventuell
sei das vor Vorinstanz gestellte Klagebegehren gutzuheissen.

Die Beklagte trigt auf Abweisung der Berufung an.

Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

1. — Der Kliger verlangt mit seiner Berufung vorab, dass die Passivlegitimation
der Beklagten festgestellt werde. Im kantonalen Verfahren wurde indes ein solches
Feststellungsbegehren nicht gestellt, weshalb es sich dabei um einen neuen Antrag
handelt, auf den nicht einzutreten ist (Art.55 Abs.1 lit. b OG). In Wirklichkeit
meint der Kldger aber wohl nichts anderes, als dass sich das Bundesgericht bei der
rechtlichen Beurteilung der Sache in bestimmter Weise festlege, was im Falle der
Riickweisung die Vorinstanz bindet (Art. 66 Abs. 1 OG).

Mit der Berufung wird im Hauptstandpunkt Aufhebung des angefochtenen Ur-
teils und Riickweisung der Sache an die Vorinstanz beantragt, nur eventuell Gut-
heissung der Klage. Ein solches Vorgehen ist hier zuldssig, weil das Bundesgericht,
wenn es die Rechtsauffassung des Kldgers teilt, kein Sachurteil fdllen kann, sondern
die Sache zur weiteren Abkldrung des Sachverhaltes zurlickweisen muss (BGE 103
II270E. 1b,99 11 72 E. 1, 95 II 436 E. 1 mit Hinweisen).

Die Berufungsfihigkeit der Sache leitet der Klidger aus Art.50 Abs.1 OG ab,
weil es sich beim angefochtenen Urteil um einen Zwischenentscheid im Sinne dieser
Bestimmung handle. Das trifft jedoch nicht zu, wies doch das Handelsgericht die
Klage endgiiltig ab, so dass sein Erkenntnis ein Endentscheid im Sinne von Art. 48
Abs.1 OG ist. Dass das kantonale Verfahren auf die Frage der Passivlegitimation
der Beklagten beschrinkt wurde, dndert daran nichts. Auf die Berufung, die von
keinem Streitwert abhingt (Art. 8 KG), ist somit einzutreten.

2. — Das Handelsgericht wies die Klage mangels Passivlegitimation der Beklagten
ab. Ob das zu Recht geschah, beurteilt sich nach materiellem Recht, insbesondere
nach Kartellrecht, auf das sich der Klager beruft.

a) Das Handelsgericht meint, es kdnne ein kartellrechtlicher Anspruch einerseits
deshalb nicht gegen die Beklagte gerichtet werden, weil sie kein Kartell sei, wofiir
nach Art.2 KG mehrere Beteiligte erforderlich seien. Anderseits sei sie aber auch
keine kartellihnliche Organisation im Sinne von Art.3 KG, weil ihr keine markt-
beherrschende Stellung zukomme. Dass die Anwendung des Kartellgesetzes das
Vorhandensein eines Kartells oder einer kartellihnlichen Organisation voraussetzt,
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trifft zu. Nach dem angefochtenen Urteil macht der Kldger eine Preisbenachteiligung
geltend, die auf eine Abrede zwischen den Herstellerverbinden und dem MITA zu-
riickgeht. Die behauptete Wettbewerbsbehinderung beruht daher offensichtlich auf
einem Kartell im Sinne von Art.2 KG, was zur Anwendung des Kartellgesetzes
filhrt. Ob es sich bei der Beklagten um eine kartellihnliche Organisation geméss
Art.3 KG handle, kann unter diesen Umstinden offenbleiben. Hingegen ist damit
die Frage noch nicht beantwortet, gegen wen der Kliger vorzugehen hat. Dass die
Beklagte fiir sich allein kein Kartell ist, wie die Vorinstanz meint, versteht sich von
selbst, hilft aber nicht weiter. Gewichtiger ist die im angefochtenen Urteil vertretene
Auffassung, wer organisierte Meinung anfechten wolle, miisse die dafiir Verant-
wortlichen gleich welcher Stufe und nicht nur einen einzelnen Beteiligten einklagen.
Wer damit gemeint ist, wird indes nicht ausgefiihrt. Dass von mehreren Stufen die
Rede ist, deutet auf das Vorhandensein eines Vertikalkartells hin, das nach dem
angefochtenen Urteil neben den Herstellerverbinden mindestens noch den MITA
umfasst. Auch die Beklagte ist der Auffassung, es hitte das Kartell als solches ein-
geklagt werden miissen, wobei sie damit wohl den Verband schweizerischer Mineral-
quellen meint.

b) Wer ins Recht zu fassen ist, bestimmt sich nicht nach Art. 1 bis 3 KG, sondern
nach den Vorschriften, welche die dem Behinderten zustehenden Anspriiche regeln
(Art. 4 bis 6 KG). Nach Art. 6 Abs. 1 KG kann bei einer unzulissigen Wettbewerbs-
behinderung auf Feststellung der Widerrechtlichkeit, auf Unterlassung der Vorkeh-
ren, auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes sowie schliesslich auf Schaden-
ersatz und Genugtuung geklagt werden. Aus dieser Bestimmung folgt ausdriicklich
die Aktivlegitimation desjenigen, der durch solche Wettbewerbsbehinderung geschi-
digt oder geféhrdet wird. Sinngemiss ergibt sich daraus aber zugleich auch die
Passivlegitimation desjenigen, der angeblich schidigt oder gefihrdet. Anhand der
Beispiele von Art.4 Abs.1 KG kann das namentlich sein, wer Bezugs- und Liefer-
sperren verhidngt oder Dritte in den Preisen oder Bezugsbedingungen benachteiligt.

Die Auffassung der Beklagten, es ergebe sich eindeutig aus dem System des
Kartellrechts, dass nur ein Urteil zwischen Verletztem und Kartell Recht iiber die
Zulassigkeit einer Kartellabrede zu schaffen vermdge, ist somit irrig. Ebensowenig
ist einzusehen, weshalb es «elementarsten prozessualen Grundsidtzen» und dem An-
spruch auf rechtliches Gehor zuwiderlaufen soll, wenn diese Frage auf Klage gegen
ein einzelnes Kartellmitglied hin beurteilt wird. Bezeichnenderweise anerkennt denn
auch die Beklagte, dass nach hergebrachter anwaltlicher Ubung neben dem ver-
antwortlichen Verband auch einzelne Mitglieder belangt wiirden, um von vornherein
den Einwand fehlender Passivlegitimation abzuschneiden. Dieses Vorgehen setzt aber
doch voraus, dass kartellrechtliche Anspriiche sowohl gegen den Verband als auch
gegen einzelne Mitglieder erhoben werden kdnnen, wofiir sich in der Rechtsprechung
durchaus Beispiele finden (vgl. BGE 98 II 365, 92 II 4 E. 2, 85 II 489; zur Zweck-
missigkeit dieses Vorgehens: MERz, in: ZBJV 105/1969, S. 26). Fraglich ist hingegen,
ob der Kliger neben der Beklagten auch den Verband schweizerischer Mineral-
quellen oder gar den MITA als notwendige Streitgenossen hitte einklagen miissen.
Auch das beurteilt sich nach materiellem Recht, im vorliegenden Falle vorab nach
Kartellrecht.

¢) Das Bundesgericht hat schon wiederholt Klagen gegen einzelne Kartellmit-
glieder beurteilt, die nicht zugleich gegen das Kartell als Ganzes gerichtet waren,
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ohne dass dabei die Passivlegitimation angezweifelt worden wire (vgl. BGE 101 II
142, 94 II 329, 90 II 501, 88 II 209). Mit der Frage, ob eine notwendige Streitge-
nossenschaft zwischen allen an einem Kartell Beteiligten bestehe, befasste es sich
ausdriicklich in BGE 93 II 202 E. 11b. Hinsichtlich eines Vertikalkartells fand es
dort, dass der Beseitigungsanspruch gegen jeden Beteiligten allein gerichtet werden
konne, der die Belieferung verweigere. Die Gerichtsstandsvorschrift von Art. 7 Abs. 2
lit. a KG konnte zwar die Annahme nahelegen, dass alle Beteiligten eingeklagt wer-
den miissten. Dass diese Vorschrift die notwendige Streitgenossenschaft aber nicht
im Auge habe, ergebe sich daraus, dass nach der Rechtsprechung bei notwendiger
Streitgenossenschaft die Klage beim Wohnsitzrichter irgendeines Beklagten ange-
bracht werden kénne, was nach Art. 7 Abs. 2 lit. a KG aber nicht der Fall sei. Auch
habe das Bundesgericht nie die an Ausschliesslichkeitsvertrigen Beteiligten als not-
wendige Streitgenossen betrachtet, sondern stets auch Klagen gegen solche Liefe-
ranten allein zugelassen, die durch Ausschliesslichkeitsabreden gebunden waren. Es
ergebe sich das auch aus Art.4 KG, nach welcher Bestimmung Liefersperren und
Benachteiligung in Preisen und Bezugsbedingungen unerlaubte Handlungen seien,
die das Recht der PersOnlichkeit verletzten. Der Verletzte sei deshalb befugt, den
Urheber der Verletzung zu belangen, und zwar ohne Riicksicht auf dessen allfillige
Kartellabreden mit Dritten. An diesen Uberlegungen ist festzuhalten. Aus ihnen er-
gibt sich mit aller Deutlichkeit, dass Anspriiche geméss Art. 6 KG gegen den «Téter»
gerichtet werden konnen, ohne dass gleichzeitig auch das Kartell bzw. alle die an
diesem Beteiligten eingeklagt werden miissen.

d) Die Beklagte stiitzt ihre gegenteilige Auffassung vor allem mit der These,
jeder kartellrechtliche Anspruch setze die Feststellung der Widerrechtlichkeit voraus,
die nur dem Kartell gegeniiber moglich und zulidssig sei. Sie iibersieht dabei aber,
dass der Feststellungsanspruch von Art. 6 KG sich auf die Widerrechtlichkeit der
konkret behindernden Vorkehr stiitzt und somit durchaus gegen den unmittelbaren
«Tater» gerichtet werden kann (MERrz, Das schweizerische Kartellgesetz, Bern 1967,
S. 69). Wie bei Art. 2 UWG, der fiir Art. 6 KG wegleitend war (BBl 1961 II 587f.),
vermag ein Unterlassungs- oder Beseitigungsanspruch das Feststellungsinteresse
aber sogar auszuschliessen (BGE 90 II 58 E. 8; vor Erlass des KG: BGE 88 II 238
E. I1I/1). Im Zusammenhang mit einem Unterlassungs- oder Beseitigungsanspruch
ist die Zulassigkeit der Behinderung und damit der Kartellbindung gleichwohl vor-
frageweise zu untersuchen, ohne dass das Ergebnis dieser Untersuchung am Prozess
nicht beteiligte Dritte betreffen konnte (BGE 88 II 239 E. III/1). Die diesbeziigliche
Auseinandersetzung mit andern Beteiligten bleibt dem jeweiligen Beklagten iiber-
lassen, wobei er sich das durch Streitverkiindung erleichtern kann (BGE 93 II 203
E. 11 b).

e) Damit steht fest, dass die Beklagte hinsichtlich der vorliegenden Klage pas-
sivlegitimiert ist. Ob sich das gleiche Ergebnis allenfalls auch aus Art. 28 ZGB oder
Art. 50 OR ergibt, wie die Berufung vortrigt, kann deshalb offenbleiben. Da das
Handelsgericht das Verfahren auf die Frage der Passivlegitimation beschrankte,
fehlen im angefochtenen Urteil Feststellungen, die eine Beurteilung der Klage, na-
mentlich hinsichtlich der Zulissigkeit der Benachteiligung des Klagers, erlaubten.
Das angefochtene Urteil ist deshalb aufzuheben und die Sache zur neuen Entschei-
dung an die Vorinstanz zuriickzuweisen (Art. 64 Abs. 1 OG).
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3. — Eine Riickweisung konnte sich eriibrigen, wenn sich ergibe, dass das Klage-
begehren als solches unzulissig ist. Die Beklagte vertritt ndmlich die Ansicht, dass
das Kartellgesetz einen Lieferzwang nicht zulasse. Im kantonalen Verfahren nannte
sic das eines der heikelsten Probleme des Kartellrechts und erachtete den Liefer-
zwang als mit der Vertragsfreiheit im Widerspruch stehend.

In der Lehre wird die Meinung vertreten, einem Kartell gegeniiber geniige es,
die Kartellbindung fiir unverbindlich zu erkliren und gemiss Art. 6 Abs.2 KG die
Aufnahme in das Kartell anzuordnen; eine eigentliche Lieferverpflichtung komme
deshalb nur gegeniiber kartellihnlichen Organisationen in Betracht (MERz, a. a. O.,
S.70, 771.). Ob die Beklagte eine kartellihnliche Organisation ist, kann aber auch
unter diesem Gesichtspunkt offenbleiben, da nach der neueren bundesgerichtlichen
Rechtsprechung auch bei Vorliegen eines Kartelles ein Lieferzwang ausgesprochen
werden kann. Ein solcher wurde in BGE 76 II 296 zwar noch schlechthin verneint,
in BGE 86 II 373 E. 3 dann aber als grundsitzlich zuldssig angesehen. Das zuletzt
genannte Urteil bezieht sich wohl auf eine kartellihnliche Organisation, doch reicht
seine Argumentation dariiber hinaus, indem dargelegt wird, dass jeder unerlaubte
Boykott auf einem Missbrauch der Vertragsfreiheit beruhe, weshalb der Richter
in diese eingreifen konne. Eindeutig ergibt sich schliesslich aus BGE 101 II 142 und
94 II 329, dass auch im Fall des Kartells dem Beseitigungsanpruch durch Anord-
nung kiinftiger Belieferung zu bestimmten Bedingungen entsprochen werden kann.
Etwas anderes wire mit Sinn und Zweck des Kartellrechts auch nicht vereinbar.
Wenn schon Art. 4 KG unter bestimmten Voraussetzungen Liefersperre und Preisbe-
nachteiligung als unzuldssig erklidrt, muss der Unterlassungs- und Beseitigungsan-
spruch von Art.6 Abs.1 KG gegebenenfalls auch zur Anordnung kiinftiger Belie-
ferung fithren k6nnen. Demgegeniiber nennt Art. 6 Abs.2 KG lediglich gewisse zu-
siatzliche, nicht aber ausschliessliche Beseitigungsmoglichkeiten. Derartige Anord-
nungen konnten dem Klidger vorliegend schon deshalb nicht geniigen, weil die Be-
klagte jedenfalls friither die Liefersperre als auf ihrem eigenen Willen beruhend zu
rechtfertigen versuchte und weil nichts sie hindert, auf diesen Vorwand zuriickzu-
greifen, wenn sie nicht zur Belieferung verpflichtet wird. Nachdem anderseits heute
feststeht, dass die Diskriminierung des Kldgers auf Kartellabrede beruht, kann einer
solchen Verpflichtung auch nicht unter Berufung auf die Vertragsfreiheit ausge-
wichen werden.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist, das Urteil des
Handelsgerichts des Kantons Bern vom 24. November 1977 aufgehoben und die Sache
zur neuen Entscheidung im Sinne der Erwigungen an die Vorinstanz zuriickge-
wiesen.

KG Art. 10
Voraussetzungen fiir den Erlass vorsorglicher Massnahmen.

Conditions a réunir pour I'admission de la requéte.
EPA 1976, 55, Entscheid der Cour civile des Kantons Fribourg vom
5. Februar 1976.
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Aus den Erwigungen:

... III. Aux termes de l’article 10 LCart., en vue de garantir les droits découlant
d’entraves illicites 4 la concurrence, le juge ordonne, 4 la requéte de l'une des
parties, des mesures provisionnelles, telle que la cessation des mesures attaquées; les
articles 9 4 12 LCD sont applicables par analogie.

La condition premiére de la requéte, c’est donc une entrave illicite a la con-
currence. Selon l’article 4 LCart., les mesures d’un cartel sont illicites lorsqu’elles
visent & écarter des tiers de la concurrence ou a les entraver notablement dans I’exer-
cice de celle-ci. La preuve de I’entrave notable incombe au demandeur. C’est en
revanche au défendeur a établir qu’exceptionnellement, ’entrave n’est pas illicite
(art. 5).

En vertu de Particle 9 al. 2 LCD, la vraisemblance suffit; mais il faut que les
mesures critiquées menacent le requérant d’un danger difficilement réparable, que
seules peuvent prévenir les mesures provisionnelles. Lorsque la partie adverse fournit
au requérant des sliretés suffisantes, I'autorité compétente peut refuser des mesures
provisionnelles (art. 10 al. 2 LCD; ATF 96/1970 1 = JdT 1972 I 123).

1) A Taudience, la défenderesse a reconnu qu’elle-méme ou ses membres s’ac-
quitteraient d’une indemnité qu’elle pourrait étre condamnée a payer dans le procés
au fond. Elle admet donc que le dommage serait aisément réparable. C'est méme
elle qui a d’emblée éclairé la Cour sur ce point. Le requérant n’a pas contesté ce
point de vue.

2) Ainsi assuré de pouvoir exécuter un jugement qui condamnerait la partie ad-
verse a des dommages-intéréts, le requérant est-il menacé, dans l’intervalle — pen-
dant la durée du procés —, dans son existence économique (Extraits 1974, p.64)?
Certes non.

a) En premier lieu, son allégué quant au dommage n’est pas établi. Sa requéte
ne contient qu’une affirmation, en une seule phrase, sans aucune tentative de dé-
monstration ni requéte de preuve. La Cour lui a donné 'occasion de se déterminer
par écrit — la nature des choses exigeant qu’il se référe a ses livres de comptes —
dans un délai expirant le 26 janvier 1976. Il ne s’est pas exécuté, sans requérir ni
prolongation, ni restitution.

b) Au demeurant, si I'on en croit les déclarations faites a I'audience, le dom-
mage éventuel ne saurait en aucun cas menacer le requérant dans son existence
pendant la durée du procés. En premier lieu, ses renseignements sont fort imprécis,
alors qu’il était aisé d’additionner les livraisons de la Sch. AG, qui seule fournissait
le requérant en produits de terre cuite pour le Valais et pendant quelques mois de
la seule année 1975. Mais méme en s’en tenant aux déclarations du requérant, et a
la piéce qu’il a produite, la branche nouvelle a été jointe a un champ d’activité
ancien, par commodité pour les clients, et elle n’avait atteint qu'un chiffre d’affaires
de 300.000 francs sur un total de 5.500.000 francs (2.800.000 francs pour le seul can-
ton du Valais), ce qui laissait un bénéfice net de 2 & 3%, soit 6.000 & 9.000 francs.
C’est 1a un complément minime a ’assortiment traditionnel de la maison G.D. Et
encore le calcul est-il effectué sur un brut de 6%, alors que le requérant a accepté
4% pour le canton de Fribourg.

A quoi s’ajoute que le requérant affirme qu’il peut se servir ailleurs, en Italie
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par exemple et bien meilleur marché, voire en Suisse romande, sauf en Valais. Que
cela ne soit certes pas dans I'intérét ni du gofit de la partie adverse importe peu.
Cette circonstance confirme que le dommage n’est qu’éventuel, évitable et en tout
cas peu grave.

Sans doute, le requérant — extrapolant pour I’avenir — voit-il déja son chiffre
d’affaires doublé en 1976. Mais hors la récession — qui, elle, est certaine, mais agit
en sens contraire — rien ne corrobore ses dires.

On notera enfin que le requérant est accusé d’avoir troublé ’ordre du marché
auquel il s’était soumis en accordant des rabais sur les prix imposés, ce qui donne
quelque apparence de justification & la réaction du cartel.

V. Urheberrecht

URG Art. 1 Abs. 2
Urheberrechte an Landeskarten; gesetzliche Grundlage der Gebiihr
fiir die Reproduktion von Landeskarten.
1. Felsdarstellungen in Landeskarten sind urheberrechtlich schiitz-
bare Werke im Sinne von Art.1 Abs. 2 URG. Diese Urheberrechte
gehen gemdss Art.2 des Bundesgesetzes iiber die Erstellung neuer
Landeskarten an den Bund iiber.
2. Gemdass der Verordnung betreffend die Wiedergabe der eidg. Kar-
tenwerke wird die Bewilligung zur Reproduktion von Landeskarten
durch Verfiigung erteilt. Der Bundesrat hitte sich aber auch entschlies-
sen konnen, die Reproduktion durch privatrechtlichen Vertrag zu ge-
statten. Bei Gebiihren, die fiir Leistungen erhoben werden, die wahl-
weise aufgrund eines privatrechtlichen Vertrages oder aufgrund einer
Verfiigung erfolgen diirfen, kann die Kompetenz der Behirde, das
Geschiift in der einen oder anderen Form zu tdtigen, als ausreichende
Grundlage fiir die Gebiihrenerhebung betrachtet werden. Gehen solche
Gebiihren jedoch iiber marktgerechte Preise hinaus, ist eine Grundlage
in einem Gesetz im formellen Sinn erforderlich.

Droits d’auteur sur les cartes nationales; base légale de I'émolument
percu pour I'autorisation de reproductions cartographiques.

1. La représentation cartographique de terrains rocheux est une ceuvre
protégée au sens de Uart. 1 al. 2 LDA. Conformément a l'art. 2 de la
loi fédérale concernant I’établissement de nouvelles cartes nationales,
ces droits d’auteur passent a la Confédération.
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2. En application de I'ordonnance concernant la reproduction des car-
tes nationales, I'autorisation de reproduire de telles cartes est octroyée
par une décision. Le Conseil fédéral aurait cependant pu décider que
Pattribution de ces autorisations se ferait par contrat de droit privé.
Lorsqu’un émolument est prélevé pour des prestations que [lautorité
était en droit d’effectuer, a son choix, sur la base d’une décision ou
d’un contrat de droit privé, la compétence de I'autorité de conclure
Uaffaire sous l'une ou lautre des formes précitées constitue une base
légale suffisante pour la perception de I'émolument. Toutefois, une
base légale au sens formel est nécessaire, si les émoluments demandés
sont supérieurs @ la valeur des prestations, telle qu’elle peut étre éva-
luée selon les lois du marché.

BGE 103 I'b 324, Urteil vom 25. November 1977 i.S. Schad + Frey AG
gegen Eidg. Militirdepartement.
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Buchbesprechungen

THOMANN, FELIX H.: Patentrecht / «Nationales Recht und internationale
Abkommen». Schulthess Polygraphischer Verlag Ziirich, IX, 1978,
384 Seiten, Fr. 58.—.

Mit seiner neuen Textausgabe mit Verweisungen, Anmerkungen und
Sachregister hat der Autor ein praktisches und zuverldssiges Hilfsmittel
fiir alle an patentrechtlichen Fragen interessierten Kreise geschaffen. Wih-
rend das nationale Recht vollstandig abgedruckt ist, wurden bei den in-
ternationalen Abkommen rein organisatorische Bestimmungen sowie sol-
che Normen, die fiir die Schweiz nicht verbindlich oder nicht anwendbar
sind, weggelassen. Ebenfalls wurde davon abgesehen, Abkommen von vor-
wiegend administrativer Bedeutung (Patentklassifikation usw.) wieder-
zugeben.

Die vorliegende Textausgabe bildet eine willkommene, handliche Er-
ginzung zum 1976 aus der Feder des gleichen Autors stammenden Band
«Immaterialgiiter- und Wettbewerbsrecht».

A. Degen

HagrTeL, KurT (Hrsg.): Europiisches Patentiibereinkommen. Uberein-
kommen iiber die Erteilung europdischer Patente, Textausgabe mit
Einfiihrung und Sachregister, herausgegeben und mit einer Einfiihrung
versehen von Dr. Kurt Haertel, Priasident des Deutschen Patentamts,
a. D., Carl Heymanns Verlag KG, Kéln, Berlin, Bonn, Miinchen 1978.
VIII, 275 Seiten, kart., DM 42,-.

Bereits kurz nach Beendigung der Miinchner Diplomatischen Konfe-
renz war die erste Auflage dieses Werkes vergriffen; die Herausgabe einer
zweiten Auflage ist deshalb sicherlich zu begriissen.

Diese zweite Auflage weist alle Vorziige der ersten auf, nimlich: hand-
liche, vollstindige Textausgabe, Querverweise zwischen Ubereinkommen
und Ausfithrungsordnung, ein sehr genaues und ausfiihrliches Sachregi-
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ster, das vom Begriff her raschen Zugang zum einschldgigen Artikel oder
zur einschldgigen Regel verschafft.

Neu aufgenommen wurden in die 2. Auflage:

1. der Beschluss des Verwaltungsrates vom 20. Oktober 1977 zur An-
derung der Ausfiihrungsordnung —

2. die Gebiihrenordnung fiir das Europiische Patentamt vom 20. Okto-
ber 1977 —

3. der Beschluss vom 24. Februar 1978 iiber das Prasidium fiir die Be-
schwerdekammern wihrend einer Ubergangszeit —

4. der Organisationsplan des Europdischen Patentamts.

Der erste Teil der sachkundigen Einfilhrung von Dr. Haertel in die
Entstehungsgeschichte und das System des Patentiibereinkommens wurde
von der ersten Auflage unverdndert iibernommen. Ein neu aufgenommener
zweiter Teil (15 Seiten) handelt von der Verwirklichung des Européischen
Patentiibereinkommens und der voraussichtlichen weiteren Entwicklung
des Europdischen Patentsystems.

P. Urech

Europiisches Patentrecht (EPUe) — Praxis des Europiischen Uberein-
kommens. Bearbeitet von R. BEETZ jr., D. BEHRENS, W. DosT, U. DREIST,
R. GoeTz, R. A. KEIL, D. K. SPEISER und L. THUL. Herausgegeben von
der Patentanwaltskammer Miinchen. Carl Heymanns Verlag KG, Kdln,
Berlin, Bonn, Miinchen 1978. XXI, 252 Seiten, DM 50,—.

Nach dem Inkrafttreten des europdischen Ubereinkommens im Okto-
ber 1977 und der Mdglichkeit seit dem 1. Juni 1978 europiische Patent-
anmeldungen zu hinterlegen, darf ohne weiteres behauptet werden, dass
dieses handliche und vor allem von Praktikern fiir Praktiker verfasste
Werk zum richtigen Zeitpunkt erschien.

Inhaltlich folgt diese Einfithrung in das Europdische Patentrecht nicht
einfach der Gliederung des Ubereinkommens, sondern ist auf die Bediirf-
nisse der patentanwaltlichen Praxis ausgerichtet und systematisch in sechs
Teile gegliedert, ndmlich: Materielles Patentrecht, Rechte auf das Patent
und aus dem Patent, Abfassen der Anmeldung, Formerfordernisse, Ver-
fahren, Sonstiges. Diese sechs Teile sind wiederum in die Unterkapitel A
bis V unterteilt, und jedem dieser Unterkapitel sind die gesetzlichen Vor-
schriften — sowohl des EPUe und der dazugehdrigen Ausfilhrungsordnung,
sowie der Priifungsrichtlinien, des Strassburger Ubereinkommens zur Ver-
einheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Patentrechts und der Pa-
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riser Verbandsiibereinkunft —, auf denen sie beruhen, sowie einige allge-
meine Vorbemerkungen vorangestellt. Als Anhang ist zusétzlich die Ge-
biihrenordnung vom 12. Oktober 1977 aufgenommen. Ergénzt wird die
dusserst informative Darstellungsweise durch ein umfangreiches Sachre-
gister, welches ein rasches Auffinden des gesuchten Gegenstandes ge-
wihrleistet.

Dass die Verfasser vermieden haben, den vollstindigen Text des Uber-
einkommens in ihr Werk aufzunehmen, schmilert dessen Bedeutung in
keine Weise, wird doch dadurch insbesondere der handliche Charakter
des Taschenbuches gewahrt.

Es darf angenommen werden, dass dieses Werk dem deutschsprachigen
Patentanwalt bei seiner Arbeit bald unentbehrlich sein wird.

N. A. Cottong

ScHULTE, RAINER: Patentrecht. Carl Heymanns Verlag KG, Koln, Ber-
lin, Bonn, Miinchen 1978. 166 Seiten, kartoniert, DM 24 ,—.

Die vorliegende, in der Reihe «Heymanns Texte zum gewerblichen
Rechtsschutz» erschienene Textausgabe enthilt das deutsche Patentgesetz
in den Fassungen vom 1. Januar 1978 (Normaldruck) und 2. Januar 1968
mit den vor dem 1. Januar 1978 in Kraft getretenen Anderungen (Klein-
druck).

Ferner enthilt diese Textausgabe das Gesetz iiber internationale Pa-
tentiibereinkommen (1978), die Anmeldebestimmungen fiir Patente (1968,
mit der Anderung von 1978), die Bestimmungen {iber die Nennung des
Erfinders (1954, mit der Anderung von 1978), die Patentamtsverordnung
(1968), die Wahrnehmungsverordnung (1970), das Patentgebiihrengesetz
(1976), die Verordnung iiber Verwaltungskosten (1970, mit der Anderung
von 1976), die Verordnung iiber die Zahlung der Gebiihren des Deut-
schen Patentamts und des Bundespatentgerichts (1968), die Gebiihren-
ordnung fiir Patentanwilte (1968), die Gesetze iiber die Beiordnung von
Patentanwilten und Kostenerstattung in Armensachen, die Pariser Ver-
bandsiibereinkunft (Stockholmer Fassung) und das Abkommen iiber in-
ternationale Ausstellungen.

Die vorliegende Textausgabe stellt eine wertvolle Ergénzung der vom
gleichen Herausgeber stammenden und in dieser Zeitschrift (1978, Heft 1,
Seite 127) besprochenen 2. Auflage des Taschenkommentars zum Patent-
gesetz dar, da sie auch die fiir das Patentwesen relevanten kostenrecht-
lichen Bestimmungen enthilt.

201



Das praktische, handliche Format macht diese Ausgabe zu einem «Ta-
schenbuch» in des Wortes wahrer Bedeutung.
H. Aschert

UEexkULL, J.-DETLEV, FRH. VON: German Laws Relating to Patents, Utility
Models and Trade Marks and to Inventions of Employees. Carl Hey-
manns Verlag KG, Koln, Berlin, Bonn, Miinchen 1978. VII, 157 Sei-
ten, DM 40,—.

Dieses im #Husserst praktischen Taschenbuchformat erschienene Werk
enthilt in englischer Ubersetzung die neuesten Fassungen der wichtigsten
deutschen Gesetze auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, ndm-
lich Patent-, Gebrauchsmuster- und Warenzeichengesetz, sowie das Ge-
setz iiber Arbeitnehmererfindungen. Ferner sind enthalten das Waren-
klassenverzeichnis, Ausziige aus dem Gesetz vom 4. September 1976 be-
treffend Anderung des Patentgesetzes, Warenzeichengesetzes und weiterer
Gesetze sowie das Gesetz vom 21, Juni 1976 zu dem Ubereinkommen
vom 27.November 1963 zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des
materiellen Rechts der Erfindungspatente, iiber die internationale Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens und dem Ubereinkom-
men vom 5. Oktober 1973 iiber die Erteilung europidischer Patente (Ge-
setz liber internationale Patentiibereinkommen).

Obwohl das Werk iiber kein detailliertes Sachregister verfiigt, sollte
das Auffinden des gesuchten Gegenstandes im vorliegenden Fall keine
besonderen Probleme aufwerfen. Mit dieser Arbeit hat der Verfasser
insbesondere demjenigen englischsprachigen Fachmann, der das deutsche
Recht kennenlernen will oder mit ihm arbeiten muss, ein nicht hoch genug
einzuschétzendes praktisches Arbeitsmittel in die Hand gegeben.

N. A. Cottong

RIKLIN, FRANZ: Das Urheberrecht als individuelles Herrschaftsrecht und
seine Stellung im Rahmen der zentralen Wahrnehmung urheberrecht-
licher Befugnisse sowie der Kunstforderung, XXIV, 350 Seiten. Uni-
versititsverlag Freiburg, Schweiz, 1978, Fr. 68.—.

Riklins Habilitationsschrift kann als Gesamtschau der Urheberrechts-

problematik, eingebettet in eine Analyse der Stellung der Kunst in der
Gesellschaft, bezeichnet werden. Logik und differenzierte Interessenab-
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wigung beherrschen die umfassende Untersuchung des Urheberrechts in
seiner Ausgestaltung als individuelles Herrschaftsrecht in den Spannungs-
feldern marktwirtschaftlicher und kollektivistischer Ordnungen. Als wich-
tige Leitlinien, um das Urheberrecht als individuelles Herrschaftsrecht in
seiner Gesellschaftverhaftung mit dem notigen Instrumentarium zu ver-
sehen, erweist sich ein sicheres Auge fiir Freiheitsmass und eine konse-
quente Anwendung des Subsidiaritdtsprinzips. Die Aussage, dass fiir die
Vielfalt der Kunst ein marktwirtschaftliches System mit flankierender
Kunstférderung und einer bunten Mischung von haupt- und nebenamtlich
tiatigen Urhebern mit je unterschiedlichem Erfahrungs- und Erlebnisbe-
reich besser Gewdhr zu bieten scheinen als ein kollektivistisches, und der
Ruf nach einer institutionellen Kunstfreiheitsgarantie, die den «gesamten
Lebenssachverhalt Kunst» erfasst, in dem das Urheberrecht als individuel-
les Herrschaftsrecht seine Verwirklichungsmoglichkeit finden miisse, sind
bei Riklin nicht Spekulation, sondern gesichertes Ergebnis. Besonders zu
beherzigen scheint mir fiir die Rechtspolitik heute die Mahnung, dass die
zentrale Rechtswahrnehmung unter mdglichster Schonung des individuel-
len Herrschaftsrechts erfolgen und der Zwang ins Kollektiv nur dann be-
stehen sollte, wenn dies tatsdchlich nétig ist. Gefdrdert insbesondere durch
die technische Entwicklung mit den immer vielfdltigeren, aber auch immer
schwieriger erfassbaren Verwertungsmoglichkeiten, wird das Verlangen
nach kollektiver Verwertung mit Tarifierungen und Pauschalldsungen
hiufig etwas vorschnell laut, wobei den Interessen der betroffenen Ur-
heber nicht differenziert Rechnung getragen wird. So ist vor allem mit Blick
auf den Einbezug literarischer Werke in die kollektive Verwertung die
Mahnung an Gesetzgeber und Verwertungsgesellschaften zu beherzigen,
dass man untersucht, ob fiir bestimmte Werkkategorien nicht kollektiv-
individuelle Wahrnehmungen ohne iibermissige Mehrbelastung sich ver-
wirklichen liessen. Auch verwertungsgesellschaftsintern sollten den Ur-
hebern moglichst individuelle Losungen offengehalten werden. Es er-
scheint auch richtig, dass ein gesetzliches Verwertungsmonopol nur dann
Platz greift, wenn es sich aufgrund sorgfiltiger Interessenabwigung als
notwendig erweist.

Eine prizise Darstellung der Kunst- und Kulturforderung fiithren in der
Bejahung einer freiheitlich-demokratischen Kunstfreiheit mit Respektie-
rung des individuellen Herrschaftsrechts zur Fiirsprache fiir ein liberal-
pluralistisches Forderungskonzept. So gilt es nach Riklin auf der Grat-
wanderung zwischen der notwendigen Freiheit vom Staat und der
erwiinschten Hilfe durch den Staat gezielt iiberall dort massvoll einzugrei-
fen, wo die Voraussetzungen fiir eine freie kiinstlerische Betitigung und
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eine vielfiltige Entwicklung gefihrdet oder entfallen sind. Mochten sich
auch die schweizerischen Kunstforderer der aufgezeigten Gefahr des Ein-
flusses politisch-ideologischer Kriterien bei Férderungsentscheiden be-
wusst werden und vermehrt fiir institutionelle Forderung sorgen und bei
personenbezogenen Massnahmen Normen mit objektivierbaren Kriterien
setzen.
Die Arbeit Riklins erhellt das Urheberrecht in seiner Interdependenz
Kiinstler-Werk und Publikum in Gesellschaft und Staat.
Paul Briigger

BAUDENBACHER, CARL: Suggestivwerbung und Lauterkeitsrecht. 184 Sei-
ten. Schweizer Schriften zum Handels- und Wirtschaftsrecht Bd. 28,
Schulthess Polygraphischer Verlag Ziirich, 1978, Fr. 48.—.

Es ist verdienstvoll, dass Baudenbacher in konzentrierter Form die
Beeinflussungsmechanismen auf den Markten untersucht und unter Nutz-
barmachung neuer psychoanalytischer Erkenntnisse und der Verhaltens-
forschung die herkdmmlichen Werbewirksamkeitsmodelle durchleuchtet
und den Weg fiir eine nicht nur scheinbare Erfassung der Suggestivwer-
bung freilegt. Anhand des gut ausgewidhlten Werbematerials wird deut-
lich, dass nur eine gesamtheitliche Analyse von Wort und Bild die Sug-
gestivwirkung der konkreten Werbung in ihrer Ausrichtung auf den nicht
rationalen Bereich der Verbraucherpersonlichkeit richtig zu gewichten
und zur entsprechenden lauterkeitsrechtlichen Massnahme zu fiihren ver-
mag.

Die Darstellung der gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Sug-
gestivwerbung belegt eindriicklich, dass in oligopolistischen Marktstruk-
turen der Kampf um Marktanteile vor allem durch die Werbung ausge-
fochten wird. Nicht zu verkennen ist ihre Marktausschliessungsfunktion,
wenn potentielle neue Anbieter wegen der hohen Werbekosten nicht mit
den angestammten Markenartikelproduzenten gleichziehen konnen. Es
muss erkannt werden, dass Werbung dann volkswirtschaftlich schidlich
ist, wenn sie eine Verteuerung der Produkte bewirkt und dazu noch die
Markttransparenz triibt, anstatt sie abzubauen.

Dass das Instrumentarium fiir die Gewihrleistung lauteren Wettbe-
werbs mit der Generalklausel von Art. 1 Abs. 1 UWG nicht hinreicht,
wird bei Baudenbachers Spiegelung der Suggestivwerbungsspielarten mit
der schweizerischen Lehre und Praxis deutlich. Die heutigen Werbeinhalte
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entziehen sich dem herkommlichen Raster der «rational iiberpriifbaren
Angaben» einerseits und «rational erkennbarer Marktschreierei».

Wenn man, einer wettbewerbsorientierten und sozialverpflichteten
Wirtschaftsverfassung gemdss, der Werbung Organisationsfunktion der
Mirkte zur ErhShung der Markttransparenz zumessen will, ist es geboten,
dass Rechtsetzung und Rechtsanwendung um eine Purifikation der Wer-
bung sich bemiihen. Es wire daher zu wiinschen, wenn sich Bauden-
bachers Uberzeugung von der Ergiebigkeit der funktionalen Betrachtungs-
weise im Wirtschaftsrecht auch in der anstehenden UWG-Revision durch-
setzen und in einer Konkretisierung des Lauterkeitsrechts sich nieder-
schlagen wiirde.

Paul Briigger

RUEDE-BUGNION, UTE: Fiduziarische Rechtsgeschiifte, die ein Marken-
recht zum Gegenstand haben, nach schweizerischem Recht. Verlag
Stampfli & Cie. AG, Bern 1978, 303 Seiten.

Im ersten Teil dieser Genfer Dissertation befasst sich die Autorin mit
der Eigenart, den Funktionen und den Erscheinungsformen des fidu-
ziarischen Rechtsgeschiftes. Sie folgt darin weitgehend der durch Gautschi
seit bald 2 Jahrzehnten verfochtenen und durch den beriihmten «Val-
lugano»-Entscheid des Bundesgerichtes (99 II 393 ff.) «gutgeheissenen»
Ansicht, wonach die fiduziarische Vereinbarung den Vorschriften iiber
den Auftrag unterliegt. Eine eingehende Darstellung widmet die Autorin
der bei ihrer Anwendung auf die Fiduzia problematischen Bestimmung
von Art. 401 OR, namentlich in bezug auf das Aussonderungsrecht des
Fiduzianten im Konkurs des Fiduziars. Da de lege nach Massgabe von
Art. 401 Abs. 1 OR nur Forderungsrechte ohne rechtsgeschiftlichen Akt
auf den Fiduzianten iibergehen, stellt sich in bezug auf die fiduziarisch
iibertragene Marke die Frage nach deren Rechtsnatur. Erst im dritten,
den fiduziarischen Geschiften, die eine Marke zum Gegenstand haben,
gewidmeten Teil kommt die Autorin dazu, hervorzuheben, dass nach heu-
tiger Auffassung die Marke eher Forderungen und anderen Rechten als
beweglichen Sachen verwandt ist und somit in analoger Anwendung des
Art. 401 Abs. 1 OR an den Fiduzianten iibergeht, ohne dass dafiir die
rechtsgeschiftliche Mitwirkung des Fiduziars erforderlich wire.

Im zweiten, den Besonderheiten des Markenrechts gewidmeten Teil
analysiert die Autorin die Besonderheiten des Markenrechts im Hinblick
auf das fiduziarische Rechtsgeschéft. Namentlich die charakteristischen

205



Merkmale des Markengebrauchs und des Erwerbs durch Eintragung und
Ubertragung werden sehr detailliert und iibersichtlich dargestellt. Die
Autorin folgt der Rechtsprechung des Bundesgerichts im bekannten Su-
chard Holding-Entscheid und bejaht den stellvertretenden Gebrauch durch
Konzernunternehmen.

Besonders wertvoll fiir den Praktiker ist im dritten Teil die Darstel-
lung mit anschliessender rechtsdogmatischer Analyse von 20 Beispielen
aus der Praxis, an denen die Funktionen, Formen und Mdglichkeiten des
fiduziarischen Rechtsgeschiftes, das ein Markenrecht zum Gegenstand
hat, aufgezeigt werden.

Wie schon aus der ganzen Arbeit, ist besonders aus diesem Abschnitt
ersichtlich, dass die Autorin aus einer reichlichen Erfahrung mit der ein-
schldgigen Materie schopft und die in den ersten Kapiteln erarbeiteten
theoretischen Erkenntnisse dazu verwendet, die verschiedensten Erschei-
nungsformen von Marken-Fiduzien anhand der Kriterien von Art. 7 und
11 MSchG zu analysieren. Wertvoll sind auch die Hinweise auf das an-
zuwendende Recht, weisen doch in der Praxis solche Fille hiufig Aus-
landbeziehungen auf.

Der ratsuchende Praktiker, die an einem Prozess beteiligten Parteien
und der Student des Markenrechtes werden der Autorin fiir diesen Bei-
trag dankbar sein.

Chr. Englert
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Schweizerische Rechtsprechung

TuaomMmAs RUEDE, Ziirich

I. Patentrecht

PatG Art. 1 und Art. 143
Die Patentfihigkeit einer Erfindung, die Gegenstand eines am 1. Ja-
nuar 1978 hingigen Patentgesuches ist, beurteilt sich (Art. 143 PatG)
— beztiglich der Neuheit nach altem Recht,
— beztiglich der erfinderischen Tdtigkeit nach neuem Recht.

Kriterien der Patentfihigkeit (Art. 1 PatG)

— Dass sich die Erfindung nicht in naheliegender Weise aus dem Stand
der Technik ergibt, kann durch unter dem alten Recht anerkannte
Kriterien nachgewiesen werden.

— Nichinaheliegen einer Umkehrung konstruktiver Art; Priifung der
Erfindung unter ihren drei Gesichtspunkten, der Aufgabenstellung, den
Lisungsmitteln und dem erzielten Ergebnis.

La brevetabilité d’une invention objet d’une demande de brevet pen-
dante au 1° janvier 1978 (art. 143 LBI) est réglée

— par l'ancien droit quant a la nouveauté;

— par le nouveau droit en ce qui touche ['activité inventive.

Criteres de brevetabilité (art. 1¢ LBI)

— La non-évidence d’une invention par rapport a l'état de la technique
peut étre démontrée par les critéres admis en jurisprudence sous l'an-
cien droit.

— Non-évidence d’une inversion de nature constructive, examen de
linvention sous ses trois aspects: probléme, mesures entreprises, effets
atteints.

PMMBI 18 (1979) I 62, Entscheid der II. Beschwerdekammer vom
17. September 1979 i. S. Nerfos gegen Vimétal.



A.-Le 13 novembre 1969, Vimétal SA, dépose une demande de brevet intitulée « Ressort-
moteur pour piéce d’horlogerie », qui regoit le numéro d’ordre 16 878/69. Soumise a I’examen
préalable en vertu de ’art. 87, 2¢al. let. b aLBI (ancienne loi sur les brevets d’invention, en
vigueur jusqu’au 31.12.1977), cette demande est publiée le 13 octobre 1972 dans la teneur du
mémoire exposé no 16878/69.

La revendication, qui n’est suivie d’aucune sous-revendication, a la teneur suivante:

«Ressort-moteur pour piece d’horlogerie caractérisé par le fait que sa spire terminale (2b),
c’est-a-dire la partie du ressort qui relie le paquet de ce dernier situé au centre du barillet,
lorsque le ressort est entiérement remonté¢, 4 sa partie terminale coopérant avec la paroi du
barillet, présente une épaisseur croissante en direction de son extrémité (4), I'épaisseur de
cette derniére étant de 1,3 a 2,5 fois I’épaisseur nominale de la lame du ressort, et par le fait que
sa partie terminale (2a) coopérant avec la paroi du barillet présente, a partir de sa naissance et
en direction de son extrémité, un premier trongon (2a’), d’épaisseur croissante, dont I’épais-
seur minimum correspond a "épaisseur maximum de la spire terminale d’épaisseur crois-
sante, alors que son épaisseur maximum correspond sensiblement au double de ladite
épaisseur minimum, ce premier trongon étant suivi d’un deuxiéme trongon (2a’’), d’épaisseur
constante, dont [’épaisseur correspond a I’épaisseur maximum du premier trongon d’épais-
seur croissante, ce deuxiéme trongon étant suivi d’un troisieéme trongon (2a’”’), d’épaisseur
décroissante, dont I’épaisseur maximum, a sa naissance, correspond a ’épaisseur du deuxie-
me trongon d’épaisseur constante, et dont I’épaisseur minimurm, a son extrémité, correspond
sensiblement a 1’épaisseur de la Jame du ressort.»

B. — Dans le délai légal, soit le 12 janvier 1973, Nerfos s.a.r.1. forme opposition a la
délivrance du brevet. Elle allégue diverses antériorités autres que celles retenues par [’Exa-
minateur de premiere instance et citées a la fin du mémoire exposé. Dans sa décision du 10
juillet 1975, 1a II° Section des brevets rejette 'opposition et constate que sont satisfaites les
conditions requises pour octroyer un brevet 4 Vimétal sur la base du mémoire exposé.

C. — Nerfos recourt contre cette décision le 4 aoit 1975, elle requiert que la décision
attaquée soit reconnue infondée, que la demande de brevet soit rejetée et que les frais de
procédure soient mis a la charge de Vimétal. Dans sa réponse au recours, I'intimée conteste
les arguments de la recourante et défend la position de la Section des brevets. Quant a cette
derniére, elle maintient sa décision.

Considérant en droit:

1.— Aux termes de I’art. 143 LBI (loi fédérale revisée sur les brevets d’invention en vigueur
des le 1.1.1978), les demandes de brevets pendantes a cette date sont régies par le nouveau
droit. L’ancien droit est toutefois applicable, notamment pour juger de la brevetabilité,
lorsque les conditions dont celle-ci dépend sont plus favorables que sous le nouveau droit. La
demande en cause est visée par cette disposition.

2.-Del’art. I¢r LBI, il ressort que, pour étre brevetable, toute invention doit étre nouvelle,
c’est-a-dire qu’elle ne doit pas étre comprise dans Iétat de la technique (art.7 LBI). Par
rapport a I'art. 7a LBI, la notion d’état de la technique est inédite; elle englobe la somme des
informations techniques accessibles au public a la date de référence (icile 13.11.1969, jour du
dépot de la demande). 11 s’ensuit que le caractére de nouveauté exigé désormais est absolu et
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universel, alors que sous I’ancien droit, les divulgations de I'invention ayant eu lieu ailleurs
qu’en Suisse n’étaient pas opposables. Pour tout déposant d’'une demande qui était en suspens
au lerjanvier 1978, ’ancien droit est ainsi plus favorable que I’actuel, considéré sous I’angle de
la nouveauté de I'invention, et c’est lui qui doit étre appliqué.

La question de la nouveauté de I'invention en cause a donné matiére a discussion devant
la II¢ Section des brevets (devenue II¢ Division d’opposition dés le 1.1.1978) au sujet de
I"article de J.-C. Schleppi déja retenu par I’Examinateur (cf. mémoire exposé, in fine). La
Chambre de recours estime pouvoir laisser ouverte cette question, étant données les con-
clusions auxquelles elle est parvenue quant a I'activité inventive, en se fondant sur d’autres
antériorités (cf. consid. 4 ci-apres). Aureste, la recourante, qui avait formellement contesté la
nouveauté dans son mémoire d’opposition, s’est appuy¢e en fait sur des critéres ressortissant
4 I’idée créatrice; par la suite, et notamment dans son acte de recours, elle semble avoir
abandonné le motifd’absence de nouveauté, montrant par la qu’elle en a admis le manque de
pertinence.

3. — Pour reconnaitre si ’on avait affaire a une véritable invention sous ’empire de
I’ancienne loi (aLBI), les Sections de recours ont constamment considéré, a I’instar du Tri-
bunal fédéral, qu’une invention brevetable se distingue d’une simple nouveauté par le fait
qu’elle constitue un progres technique et qu’elle repose sur une idée créatrice avérée (FBDM
1962 1 46-47).

Dans son Message a I’Assemblée fédérale du 24 mars 1976 (FF 1976 111,§541.1, ad art. 1¢7),
le Conseil fédéral souligne la nécessité d’adapter cette jurisprudence au droit européen, pour
lequel la reconnaissance d’un progrés technique n’est pas une condition essentielle de la
brevetabilité. Quant ala notion d’idée créatrice, elle doit étre remplacée aujourd hui par celle
d’«activité inventive», adoptée sur le plan international comme condition objective de
brevetabilité. Ces modifications tendent a abaisser les exigences en matiére de «niveau
inventif», requises pour 'attribution d’un brevet. En adoptant le nouveau texte de la loi, le
législateur a fait sien le souhait ainsi exprimé, si bienqu’il y a lieu d’appliquer en cette matiére
le nouveau droit, plus favorable pour le requérant que I’ancien.

4.1.—L’art. 1= LBI dispose a son 2¢ alinéa que I’objet découlant «d’une maniére évidente»
de ’état de la technique ne constitue pas une invention brevetable. Pour déterminer ce qu’il
en est dans la pratique, la 11* Chambre de recours a reconnu dans une décision récente qu’il
n’existe aucune raison de s’écarter du principe selon lequel toute invention brevetable au sens
de cet article doit constituer peu ou prou un certain effet inédit, notamment de surprise,
c’est-a-dire un effet qui, pour tout homme du métier bien formé, excéde I’évidence méme. Cet
effet peut résider soit dans le probléme que s’est posé I'inventeur ou dans la fagon dont celui-ci
’aborde, soit dans les moyens mis en ceuvre pour parvenir a une solution, soit enfin dans les
résultats atteints, dans leur qualité ou leur ampleur, auquel cas le progrés technique obtenu
peut constituer un ¢lément de reconnaissance de 'activité inventive exigée. Si aucun effet de
ce genre n'est clairement reconnaissable, voire ne peut étre rendu vraisemblable, il faut
conclure a «I’évidence» de I'objet ainsi défini et, conséquemment, au rejet de la demande de
brevet.

Comme cette disposition (art. 1¢, 2¢al. LBI) se veut plus large que les exigences posées par
lajurisprudence fondée sur I’ancienne loi, il s’ensuit que tous les critéres admis jusqu’ici pour
reconnaitre I’existence d’une idée créatrice — renversement d’un préjugé, satisfaction d’un
besoin nouveau ou avéré, surtout lorsqu’il se fait sentir depuis longtemps ou avec acuité,
existence d’une véritable combinaison («fusion de fonctions»), etc. — demeurent a fortiori
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pleinement valables sous le nouveau droit dans la mesure ou ils permettent de démontrer la
non-€vidence d’une réalisation technique. Mais tout autre moyen peut servir aux mémes fins
si on peut en inférer que la revendication ne définit pas une simple nouveauté «évidente»
pour le spécialiste.

4.2. - Parmi les quelque dix publications et autres documents composant 1’état de la
technique mis & jour au cours de I’examen de la demande figure le brevet FR1552454 cité
dans la liste des écrits et images opposés par 'Examinateur. Ce brevet a été délivré a Vimétal
SAle25 novembre 1968. De fagon curieuse, il n’a pas été retenu par la Section des brevets, pas
plus que son correspondant américain US3465 514 cité par 'opposante et publié le 9 sep-
tembre 1969. Seul I’Examinateur ’a mentionné dans sa premiére notification, a ’endroit
d’une des sous-revendications contenues dans les piéces techniques originales et qui furent
abandonnées par la suite.

La figure 3 de ce brevet FR1552454 est une vue en plan de I’extrémité extérieure d’un
ressort moteur de montre a remontage automatique. Comparé a la définition donnée par la
revendication du mémoire exposé, ce ressort moteur s’en distingue essentiellement par le fait
que sa spire terminale reliant le paquet du ressort a la partie de plus forte épaisseur (4a)
destinée a s’appliquer contre la paroi interne du barillet et & y jouer le role d’une bride
glissante, présente une épaisseur décroissante en direction de extrémité extérieure, alors que
le ressort selon ’invention litigieuse est au contraire d’épaisseur croissante. On se trouve donc
en présence d’une inversion de nature constructive, affectant un endroit du ressort dont tout
homme du métier connait I'importance lorsqu’il s’agit d’assurer ce qu’on appelle un «dé-
veloppement concentrique» du ressort et, partant, un rendement optimal de celui-ci. La
question qui dés lors se pose est de savoir si cette inversion constituait ou non au 13 novembre
1969 une évidence pour I’lhnomme du métier.

4.3. — S’agissant du probléme posé, c’est-a-dire assurer par une conformation ad hoc du
ressort un centrage parfait du paquet de spires dans toutes les positions d’armage (mémoire
exposé, col 2, lignes 1 a 8), il est notoire qu’il a toujours préoccupé les fabricants qui n’ont pas
manqué de voir les possibilités nouvelles offertes par la mise au point de laminoirs aptes a
réaliser des ressorts d’épaisseur variable, et notamment des ensembles ressort-bride glissante
venus d’une piéce, sans enlevement de matiére. Bien que le brevet FR 1552454 comme son
correspondant américain soient muets a ce propos, il est évident que la forme particuliére
donnée a la spire terminale du ressort illustré en figure 3 ne vise qu’a influer sur le déve-
loppement du paquet. De fait, en comparaison avec la forme plus classique illustrée a la
figure 2 de ce méme brevet, la partie de moindre section de la lame ne peut avoir pour effet
que d’accentuer la courbure en cet endroit, voire d’y marquer un coude lorsque le ressort est
totalement armé. Cette figure et le commentaire correspondant de la description montrent a
suffisance — s’il en était besoin —combien le probléme du centrage du paquet était réel a cette
époque. Le prospectus Nerfos, sous point 3 des avantages et des inconvénients qu’il cite,
¢taye encore cette affirmation. C’est pourquoi I’on ne saurait voir dans le probleme posé par
I'invention en cause aucun élément inventif.

4.4. — En ce qui concerne les mesures ou moyens mis €n uvre pour parvenir au but
recherché, il faut, pour en juger, se baser sur ce méme brevet francais et voir si la seule
différence (inversion constructive susdite) que 'invention propose par rapport a lui consti-
tuait une évidence pour I’homme du métier bien formé, ou si au contraire ce dernier devait
faire preuve d’un réél effort créateur, donc «d’activité inventive», poury parvenir. Lorsqu’on
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parle d’'un homme du métier bien formé (ATF 85 11138 et 513; 89 11109), ’on doit considérer
également le domaine auquel il appartient: plus ce domaine est développé et spécialisé, plus
I’on doit admettre que les connaissances de cet homme sont étendues et approfondies (ATF
74 11141; FBDM 1968 149-50). Or, nul ne contestera qu’en 1969 le domaine de la fabrication
des ressorts de montres avait atteint un degré de développement particulierement élevé.
Si I’on part de I’hypothése qu’un ressort de montre automatique formé d’une lame
d’épaisseur constante et d’une bride glissante venue d’une seule piece avec lui, tel que celui
représenté a la figure2 du brevet FR1552454, ne donne pas satisfaction quant au «déve-
loppement concentrique» de son paquet de spires, on imagine mal quelle autre mesure
pourrait venir a ’esprit d’un constructeur que la modification de la forme du ressort et
notamment quelle dimension autre que 1’épaisseur de celui-ci il serait plus indiqué de
modifier. La page2, colonne de gauche, 2¢ alinéa de ce brevet est significative a cet égard: du
moment qu’existent les laminoirs permettant de réaliser des brades de plus forte épaisseur que
la lame, on peut aussi faire varier celle-ci pour en tirer parti. Deés lors que cette possibilité est
acquise, on ne voit pas de quel effort inventif ’'homme de I’art devait faire preuve pour
proposer une solution telle que celle qu’illustre la figure2 du mémoire exposé. 1l appert au
contraire aux yeux de tout technicien que cette solution est plus immédiate, plus évidente,
que celle qui est représentée a la figure 3 du brevet frangais: la lame étant d’épaisseur
inférieure a celle de la bride, prévoir pour les relier une partie allant croissant en épaisseur
apparait «a ’évidence» comme la mesure la plus directe, la plus logique, constructivement
parlant. Et s’il en fallait une preuve, il suffirait de regarder le brevet CH376432, cité en
procédure d’opposition: les figures 9 et 10 illustrent des ressorts de montres formés chacun de
deux parties d’épaisseurs différentes, reliées par une zone d’épaisseur croissante, courte dans
lafigure 9, longue dans la figure 10 (cf. p. 3, lignes 18 4 29 de la description). Méme si le but visé
dans ce brevet est tout autre que celui de I’'invention en cause, il n’en démontre pas moins le
caractére évident pour tout homme du métier bien formé que revét ’inversion constructive
relevée plus haut. On peut arriver a une conclusion semblable en considérant le ressort
Philippe cité dans la décision attaquée et dont fait état ’ouvrage de G.-A. Bernerintitulé « Les
mécanismes et organes moteurs de la montre» (p.49, fig.32 et texte y relatif).

4.5. - Reste 4 examiner les résultats obtenus. De par leur nature, ils ne sauraient étre
différents de ceux qu’on attendait en posant le probléme. En revanche, c’est dans leur qualité,
notamment dans leur ampleur, qu’ils peuvent étre remarquables. Pour en juger, il faut
considérer qu’a défaut d’effets surprenants, inattendus, seuls des résultats notables par leur
ampleur peuvent servir & prouver la non-évidence de Iinvention par rapport a 1’état de la
technique. Il n’appartient pas a la Chambre de recours de mettre en doute les assertions de la
requérante selon lesquelles les ressorts répondant aux caractéristiques de la revendication
litigieuse donneraient «des résultats largement meilleurs» (mémoire du 8.2.1979, p.4). On
notera cependant que rien ne permet de chiffrer une telle amélioration et que, de surcroit, I’on
ignore quelles réalisations antérieures ont servi de référence pour la comparaison. Qu’en
est-il, par exemple, des résultats obtenus, quant aux conditions de glissement de la bride et de
la concentricité du paquet, par des ressorts tels que ceux qui sont iHlustrés aux figures 2 et 3 du
brevet FR 1552454 et qui font partie de I’état de la technique? En ’absence d’activité
inventive reconnaissable dans les moyens entrepris, 'amélioration alléguée ne peut suffir a
justifier I’existence d’une invention brevetable. La requérante admet au demeurant qu’au-
cune solution n’a jamais été vraiment satisfaisante, bien qu’on ne puisse prétendre que les
réalisations connues ne fonctionnaient pas. Si le probléme posé est, comme le dit encore la
requérante, essentiellement qualitatif, s’il est complexe (ce dont personne ne doute) et si,
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conséquemment, la relation de cause a effet entre les mesures constructives énoncées dans la
revendication et les résultats atteints n’apparait guére, tout cela ne saurait rendre vrai-
semblable I’obtention de résultats meilleurs, pas plus que cela ne justifierait d’appliquer la
maxime «in dubio pro inventore». Il en irait tout autrement si un élément inédit avait pu étre
décelé dans les mesures constructives adoptées ou dans la maniére de poser le probleme.

5. — Au vu de ce qui précede, ont doit conclure que la revendication de la demande no
16 878/69 ne définit pas une invention brevetable; cette demande doit donc étre rejetée en
totalité. Conformément & I’art.63 PA, les frais de procédure tombent & la charge de la
requérante.

S’agissant de I’émolument d’arrété, il faut considérer que Vimétal SA n’a fait que défendre
sa demande, apres que la Section des brevets I’eut, par sa décision, reconnue susceptible de
mener au brevet. En pareil cas, il convient de fixer cet émolument & un minimum.

Quant aux dépens auxquels nulle partie ne prétend, rien ne justifie que la Chambre de
recours en alloue d’office (art.64 PA).

PatG Art. 47
Ungeniigende Gebiihrenzahlung wihrend der Ubergangszeit
~ Hat das Amt es unterlassen, dem Patentinhaber eine Nachfrist zur
Zahlung des Fehlbetrages (Differenz zwischen der Gebtihr nach altem
und nach neuem Recht) anzusetzen, so ist die Loschung zu Unrecht
erfolgt. Sie ist zu widerrufen, wodurch das Wiedereinsetzungsgesuch
gegenstandslos wird.

Paiement d’'une taxe exigible durant la période transitoire: versement
d'un montant insuffisant

- Sil'Office a omis d’impartir un délai supplémentaire au titulaire du
brevet pour acquitter le montant complémentaire (différence entre les
montants de la taxe selon l'ancien et le nouveau droit), le brevet a été
radié a tort et doit donc étre rétabli. La requéte de réintégration devient
ainsi sans objet.

PMMBI 18 (1979) 1 77, Verfligung des Amtes vom 17. Mai 1979 (WE
460). ‘

PatG Art. 47 Abs. 1
Zahlung einer Jahresgebiihr fiir ein Patent, das einer Gesellschaft mit
mehreren Geschdfisfiihrern gehort.
— Krankheit eines von mehreren Geschdfisfiihrern entschuldigt die ver-
saumte Zahlung der Jahresgebiihr nicht.
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Paiement d’annuités pour un brevet appartenant a une société dirigée
par plusieurs administrateurs.

— La maladie d’un des administrateurs n'excuse pas l'omission du
paiement d’une annuité.

PMMBI 18 (1979) 1 65, Verfiigung des Amtes vom 3. August 1979 (WE
471).

PatG Art. 47 Abs. 2

Frist zur Stellung des Wiedereinsetzungsgesuches

— Der Patentinhaber, der seinen Vertreter davon entbindet, ihm ami-
liche Gebiihrenmahnungen und Loschungsanzeigen weiterzuleiten,
muss sich den Inhalt solcher Mitteilungen und Verfiigungen von dem
Zeitpunkt an, in dem sie dem Vertreter erdffnet werden, als bekannt
entgegenhalten lassen.

— Die Zweimonatsfrist fiir die Stellung des Wiedereinsetzungsgesuches
beginnt in diesem Fall nicht erst zu laufen, wenn der Patentinhaber vom
Erloschen des Patentes Kenntnis erhalten hat.

Délai pour introduire une requéte de réintégration

— Le titulaire du brevet qui libére son mandataire de l'obligation de lui
transmettre les communications officielles, tels les sommations de payer
et les avis de radiation, est réputé avoir eu connaissance du contenu de
telles communications et décisions a compter du moment ou celles-ci
ont été signifiées au mandataire.

— Enpareil cas, le point de départ du délai de deux mois pour introduire
larequéte de réintégration n'est pas le moment ot le titulaire du brevet a
eu effectivement connaissance de la radiation du brevet.

PMMBLI 18 (1979) 1 66, Verfiigung des Amtes vom 1. August 1979 (WE
468/9).

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. b

Anderung des Art. 87 PatG; Folgen nach neuem Recht:

— Einsog. « gemischtes» Patentgesuch wird der amtlichen Vorpriifung
vollumfinglich, ohne Teilung oder Einschrinkung, unterstellt.

— Es drdingr sich nicht auf die dem Umstandswort « ausgesprochen»
unter dem alten Recht gegebene Auslegung zu dndern.

— Vorgehen im Falle von Rechismissbrauch.
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Conséquences des modifications apportées a Uart. 87 LBI sous le nou-
veau droit:

— Une demande dite « mixte» doit étre soumise intégralement a l'exa-
men préalable, sans scission ni limitation.

— Iln’y a pas lieu de changer 'interprétation donnée a l'adverbe « spé-
cifiqguement » sous l'ancien droit.

— Procédure en cas d’abus.

PMMBI 18 (1979) 166, Auszug aus dem Entscheid der 1. Beschwerde-
kammer vom 8. Oktober 1979 i. S. Ebauches SA gegen das Amt.

Aus den Erwdgungen:

1. - Aux termes de ’art. 87, 2¢al., let.b LBI, les demandes de brevet ayant pour objet des
inventions présentant des caractéres les destinant spécifiquement au domaine de la technique
de la mesure du temps sont soumises 4 I’examen préalable. Quant au fond, cette disposition
est la méme que dans I’ancienne loi (aLBI), demeurée en vigeur jusqu’au 31 décembre 1977;
mais dans son ensemble, I’art. 87 a subi des modifications au sujet desquelles le Message du 24
mars 1976 (FF 1976 11 1) donne quelques explications (§544.1, ad art. 87). Il convient donc de
voir quelles incidences ces modifications peuvent avoir sur la jurisprudence que la I1¢ Section
des recours a créée en cette matiére durant les années 1960-1977.

2.—Dans une décision rendue le 21 mai 1962 (FBDM 1962 121-24, notamment consid. 5),
la II* Section des recours s’est prononcée pour la «scission» de toute demande de brevet, en
application de I’art. 87, 4¢al. aLBI, lorsque I’invention qui en fait ’objet ressortit d’une fagon
clairement reconnaissable au domaine de la technique de la mesure du temps, tout en étant
susceptible d’autres emplois (demandes « mixtes »). Ce faisant, elle admettait que si le texte de
lalettre b dudit article parlait moins nettement en faveur d’une scission que celui de la lettre a,
il avait néanmoins une fonction de délimitation et que, dans I'intérét de la pratique, il
convenait de traiter d’une méme fagon les demandes tombant sous le coup des deux lettres a
et b de cette disposition légale. Depuis lors, cette pratique s’est imposée, au regret des
requérants obligés de déposer deux demandes distinctes —1’une soumise a ’examen préalable,
l’autre non soumise — pour couvrir I’ensemble des domaines d’application envisagés pour
leur invention. La situation qui en est résultée est d’autant moins satisfaisante que la scission
de la demande doit s’accompagner d’une limitation de I’invention, donc d’une restriction de
I’étendue de la protection, a la partie soumise 4 I’examen préalable (cf. FBDM 1965 1 16,
consid. le), ce qui entraine une augmentation des frais d’obtention de la protection requi-
se.

3. — Dans sa nouvelle teneur selon la loi révisée, I’art.87 LBI se distingue de 1’ancien
notamment par

— le remplacement sous lettre a de I’expression «en tant que» par «lorsque»;

— l’abrogation du 4¢ alinéa;

— la suppression de I’expression «et dans quelle mesure» dans le 5¢ alinéa.

Selon le Message précité (cf. consid. supra), ces trois modifications refletent le désir du
législateur de voir prendre fin la pratique antéricure au profit d’une réglementation qui soit en
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outre applicable aux demandes internationales déposées en application du Traité de coo-
pération en matiére de brevets (PCT), du 19 juin 1970: celui-ci ne prévoit pas de conditions
rendant possible une scission de cette sorte (cf. LBI, titre sixieme).

Des lors qu’ont été modifiées les dispositions de I’art. 87 LBI qui avaient permis mutatis
mutandis d’harmoniser la pratique pour les deux domaines soumis & ’examen préalable, rien
ne s’oppose plus a ce que celle-ci soit adaptée de maniére a répondre au désir du législateur, a
savoir que toute demande dite mixte soit désormais assujettie dans son intégralité a Pexamen
préalable, sans scission ni limitation aucune. C’est donc a bon droit que I’Examinateur a
considéré la demande dans son ensemble, sans se préoccuper de la mesure dans laquelle elle
était ou non visée par I’art.87, 2¢al. let.b LBI.

4. — Pour reconnaitre si I’on est en présence d’'une demande mixte, la jurisprudence
distingue grosso modo deux situations de fait:

— dans la premiére, il ressort expressis verbis des piéces techniques que I'invention est
applicable, dans une mesure égale ou a des degrés divers, dans le domaine de la technique de
la mesure du temps et dans d’autres domaines (cf. p.ex. FBDM 1962 1 26-27; 1963 |
12-13);

— dans la seconde, les piéces techniques ne renferment aucune référence concrete au
domaine de la technique de la mesure du temps, mais ’Examinateur est en mesure de prouver
qu’on se trouve en face d’une invention appartenant spécifiquement a ce domaine (FBDM
1965 1 54-55, consid.3 in fine).

Enl’espéce, la demande ressortit a la premiére de ces situations, puisque c’est précisément
en raison du maintien du passage «piéces d’horlogerie ou autres» comme seule indication
d’application de I'invention que ’Examinateur a prononcé I’assujettissement de la demande
4 ’examen préalable. La question fondamentale qui dés lors se pose est de savoir si I'inven-
tion en cause appartient «spécifiquement» ou non au domaine de la technique de la mesure
du temps.

5.—Aux termes des art. 50 et 5] LBI, 'invention se présente, dans une demande de brevet
ou dans le fascicule du brevet, sous deux aspects:

— d’une part, elle est «exposée», donc décrite, de maniére & pouvoir &étre exécutée,
reproduite, par tout homme du métier; cet exposé comprend la description d’au moins un
exemple de réalisation (art. 26, 5¢al. OBI), c’est-a-dire d’une forme d’exécution ou applica-
tion particuliére pouvant étre spécifiée dans des revendications dépendantes (art.55
LBI);

— d’autre part, elle est «définie» dans une ou plusieurs revendications, afin que tout
lecteur sache quelle est I’étendue de la protection conférée par le brevet; en cas d’incertitude
ou de doute, la définition peut étre clarifiée griace a I'interprétation que I’exposé (description
et dessins) est 8 méme de fournir pour les revendications tant indépendantes (art. 52 LBI) que
dépendantes (art. 55 LBI).

Dans une décision prise le 7 octobre 1970 (FBDM 1971 1 20, consid. 2), la II°¢ Section des
recours dit que la décision d’assujettissement doit, d’une fagon générale, étre fondée en
premier lieu sur les revendications, alors que dans la décision citée plus haut (FBDM 1962 1
23-24, consid. 5), elle admet que, dans le cas spécial d’une demande mixte, ’on étende la
notion d’invention a ’application particuliere. Cela revient a dire qu’en pratique, lorsque les
revendications a elles seules ne permettent pas de trancher la question de I’appartenance de
I’invention au domaine d’assujettissement, il convient de faire appel a ’exposé contenu dans
la description. Cette réglementation a le mérite de satisfaire au principe ‘énoncé par le
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Tribunal fédéral dans un arrét de portée générale (ATF 79 11 233), principe repris a diverses
occasions par les Sections des recours (FBDM 1965 I 56, col. de droite), et qui tient pour
déterminant non pas ce qui est théoriquement possible, mais ce qui se fait effectivement, pour
des raisons économiques et techniques: elle a été entérinée a plusieurs reprises par la I1¢
Section des recours ou la IT¢ Chambre de recours (cf. p.ex. FBDM 1963 1 13, consid.2; 1965 1
54-55, consid. 3, ad cas b et ¢; 1978 1 62-64).

6.—La demande litigieuse porte sur trois objets: un procédé de fabrication de résonateurs
piézo-électriques, un dispositif pour la mise en ceuvre de ce procédé et une utilisation de ce
dispositif. Aux termes de I’art. 8, 3¢al. LBI, les «produits directs du procédé» sont aussi
couverts par le brevet; ici, ce sont donc les résonateurs obtenus par mise en ceuvre du procédé.
Considéré dans le seul domaine d’application concret mentionné dans les piéces techniques,
asavoir les « piéces d’horlogerie », un tel résonateur constitue une partie intégrante d’une telle
piece d’horlogerie, cette derniére expression désignant en langage horloger toute montre,
horloge ou autre appareil mesureur de temps.

De I’'abondante jurisprudence rappelée sous FBDM 1973 I 51, colonne de droite, en bas,
on doit extraire ici en substance les trois principes suivants:

a) Une invention peut appartenir «spécifiquement» a plusieurs domaines, dont celui de
la mesure du temps (FBDM 1963 1 13, consid.2; 39, consid.2; 1965 1 55-56, consid. 4);

b) «Spécifiquement» (art.87, 2¢al., let.b LBI) ne doit pas &tre pris au sens de «exclusi-
vement» (FBDM 1965 I 16, consid. 1, let.c), mais il doit signifier «d’une maniére clairement
reconnaissable»; il ne serait pas équitable que des inventions appartenant au domaine de la
technique de la mesure du temps fussent exclues de I’examen préalable pour la seule raison
quelles peuvent servir a d’autres fins (FBDM 1962 1 23, consid. 2);

¢) La relation entre I'invention et le domaine de la technique de la mesure du temps,
relation nécessaire pour justifier I'assujettissement de la demande a ’examen préalable, est
toujours réalisée lorsque 'invention concerne une piéce détachée qui contribue a assurer un
meilleur fonctionnement d’un instrument de mesure du temps (FBDM 1963 1 39, col. de
droite). Le fait méme que 'invention porte sur tout ou partie d’un appareil horaire constitue
la caractéristique, la propriété, qui est exigée a cette fin (FBDM 1965 1 56, col. de gauche,
dernier al.).

Les modifications apportées par le nouveau droit a la teneur de I’art. 87 LBI n’ont pas
d’effet sur ces principes; ceux-cisont valables sous le droit actuel comme sous I’ancien. Sil’on
les applique au cas présent, on constate que le troisiéme suffit a lui seul pour justifier la
décision de I’Examinateur, tant il est vrai qu'un résonateur constitue I’dme de la piéce
d’horlogerie a laquelle il assure sa fonction.

Conformément a la réglementation sous I’ancien droit, il elit été nécessaire de limiter la
demande aux applications horlogéres de I’invention, méme si tous les autres domaines cités
en page 5 du mémoire de recours avaient été mentionnés dans la description; ces derniers
auraient certes pu permettre le dépot d’une demande «distincte» (art. 87, 4¢al. aLBI), maisils
n’auraient pas autorisé ’Examinateur a prendre une décision de non-assujettissement a
I’égard de la demande originale considérée dans son ensemble, car en ce cas le principe
rappelé sous c) ci-dessus n’aurait pas été satisfait. Du moment que la loi actuelle n’autorise
plus ’Examinateur a exiger une scission ou une limitation de la demande, il sied donc de
suivre celui-ci lorsqu’il estime que dans les cas ou ’un au moins des objets particuliers de
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I’invention (formes d’exécution) constitue un appareil horaire ou une partie de celui-ci, une
simple allusion au domaine d’assujettissement suffit pour justifier une décision dans ce sens,
méme si la protection sollicitée (revendications) est plus large et englobe dans une mesure
égale tout autre domaine d’application. Le seul fait que le requérant cite expressément ou
implicitement le domaine de la mesure du temps témoigne de I"importance qu’il y attache et
démontre «de fagon clairement reconnaissable» I’appartenance de ’invention a ce domai-
ne.

I1 n’est pas inutile de rappeler ici que le domaine de la mesure du temps n’est pas délimité
d’une maniére aussi nette, aussi tranchée, que d’autres. De fait, il couvre, en s’y rattachant,
essentiellement les domaines généraux de la mécanique et de I’électro-technique, plus par-
ticuliérement ceux de la micro-mécanique et de 1’électronique. Il n’est guére reconnaissable
que par la finalité de ses produits, soit la mesure du temps et, notamment, I’indication de
I’heure. I s’ensuit que toute invention faite dans et pour ce domaine est peu ou prou utilisable
dans un autre, plus général. Prétendre dés lors qu’une telle invention doit présenter des
caractéristiques spéciales, autres que la mention de ce domaine, pour qu’elle soit soumise a
I’examen préalable, c’est ouvrir la porte a I'arbitraire et permettre toute interprétation sub-
jective de I’art. 87, 2¢al., let. b LBI. C’est au reste en contradiction avec la jurisprudence (cf.
FBDM 1963 1 13, consid.2; 1967 I 8, consid. 5).

Que, d’autre part, une telle invention trouve aussi de nombreuses autres applications, trés
diverses, ne change rien a la relation entre elle et le domaine d’assujettissement.

7. —Dans ses motifs de recours, la recourante fait état d’une demande déposée en juillet
1978 et qui porte sur un procédé de réalisation d’un programme de commande numérique,
notamment d’une machine-outil. Cette demande n’ayant pas été soumise a ’examen préa-
lable, la recourante voit 1a une violation du principe de I’égalité, car, dit-elle, I'invention en
question s’applique particuliérement elle aussi au domaine horloger,

Il n’y a pas lieu de juger ici du bien-fondé de la décision prise a I'encontre de cette
demande. On remarquera toutefois que le procédé objet de cette invention a pour produit
direct un programme, ce qui ne constitue pas une piéce constitutive d’un appareil horaire. De
plus, ce programme n’est pas appliqué a un tel appareil mais a une machine-outil. La
question de savoir si les inventions relatives aux appareils, outils, machine-outils et autres
instruments utilisés dans le domaine de la mesure du temps doivent ou non, selon le nouveau
droit, étre soumises a I’examen préalable ne se pose pas ici. Tout au plus peut-on constater
que rien apparemment ne s’oppose a ce que les anciennes régles continuent d’étre appliquées
(FBDM 1962 123, col. de gauche dernier al. et col. de droite premieral.; 1962 [26-27;1965 1
54-56). Quant a dire si les inventions de programmes pour de telles machines doivent étre
assujetties a I’examen préalable, cette question peut demeurer ouverte. La demande citée par
la recourante et la demande litigieuse ne permettent pas de procéder & une comparaison
significative en raison de la disparité de leurs objets.

8. —...La Il Section des recours a également reconnu qu'une invention tombe sous le
coupdel'art. 87, 2¢al., let.b LBI lorsqu’elle comporte, dans ses applications au domaine de la
mesure du temps, des avantages qui ne se retrouvent pas dans d’autres secteurs de la tech-
nique (FBDM 1963 1 38).

L’application de ce principe n’est pas exempte de difficultés, ne serait-ce qu’en raison
méme du caractére nouveau qu’est censée présenter toute invention. Il est malaisé de juger
des avantages d'une nouveauté lorsque ceux-ci n’apparaissent qu'a l’'usage. D’autre part,
I’Examinateur doit répondre a cette question avant méme de connaitre I'état de la technique
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en la matiére, la recherche des antériorités n’ayant pas encore été exécutée: il ne dispose ainsi
d’aucun point de comparaison. Dés lors, il conviendrait de trouver une régle qui rendrait
mieux praticable et surtout plus objective I’application de ce principe et permettrait de
surcroit de I’adapter a la nouvelle réglementation (suppression de toute limitation de la
demande).

Dans sa lettre du 15 décembre 1978, I’Examinateur estime que le critére exigeant que
I'invention ressortisse d’une fagon typique au domaine de la technique de la mesure du temps
n’est plus guere applicable; a ses yeux, il suffit désormais que ce domaine soit expressément
mentionné ou implicitement englobé pour que I’assujettissement doive étre prononcé. Pour
la Chambre de recours, il est erroné de vouloir modifier I'interprétation du mot «spécifi-
quement » (art. 87, 2¢al., let. b LBI): toutes les régles établies par la jurisprudence a ce propos
doivent étre maintenues. En revanche, la pratique découlant de la nouvelle teneur globale de
I’art. 87 LBI peut et doit &tre changée (cf. consid. 1 a 3 supra). Dans ce sens, il semble bien que
larégle énoncée par I’Examinateur puisse &tre appliquée: lorsque le domaine de la mesure du
temps est mentionné dans les piéces techniques, on peut admettre logiquement que le
requérant est convaincu que son invention comporte dans ce domaine des avantages avérés
(cf. FBDM 1965 1 55-56, consid.4). Si ce domaine n’est qu'implicitement cité, s’il est sim-
plement englobé, ’Examinateur devra objectivement juger de cas en cas, au vu de ses con-
naissances, siles conditions d’assujettissement sont remplies et, au besoin, apporter la preuve
requise (cf. consid. 4 ci-dessus). Ainsi, lorsqu’une invention de portée générale sera suscep-
tible d’au moins une forme d’exécution qui, de par sa nature, sa conception ou ses appli-
cations, appartient «spécifiquement» au domaine de la mesure du temps, il conviendra de
prononcer ’assujettissement intégral de la demande a ’examen préalable, quels que soient le
nombre et ’'importance (sur le plan technique) des autres applications, des autres formes
d’exécution, possibles ou diiment exposées, spécifiques a d’autres domaines. 1l va sans dire
que dans les cas ou seules des applications non horlogéres sont envisagées par le requérant,
I’Examinateur devra faire preuve de réserve quant aux applications théoriques possibles dans
le domaine de la mesure du temps; une fois de plus le principe rappelé a la fin du considérant
5 supra sera de régle.

9.-En conséquence de la nouvelle pratique par laquelle les demandes mixtes doivent &tre
soumises intégralement et sans limitation a ’examen préalable, il se pourra qu’ensuite de
modifications apportées aux piéces techniques au cours de I’examen, telles que la suppression
de certaines revendications indépendantes avec ou sans scission de la demande en vue de
remédier & un manque d’unité, la partie restante soit totalement étrangére au domaine
d’assujettissement ; elle n’en demeurera pas moins soumise a I’examen préalable (art. 54, 5¢al.
OBI). Doit-on craindre que, par ce biais, certains requérants ne cherchent a bénéficier
indiiment de cet examen? - Cela ne tirerait guére a conséquence, du moins aussi longtemps
qu’il s’agirait de cas isolés, exceptionnels: contrairement a ce qui se serait passé sous I’'empire
de I’ancienne loi, ni la recherche ni I’examen ne seront exécutés gratuitement, les taxes
correspondantes étant exigibles par avance (art. 55 et 61 OBI). Au demeurant, tout requérant,
nonobstant la nature de sa demande et la procédure d’examen que subit celle-ci, est autorisé,
désle 1¢7juin 1978, & exiger une recherche d’antériorités dite «de type international » (art. 126
OBI). En cas d’abus toutefois, il reste 4 I'Examinateur la possibilité de se pencher d’abord sur
la question de 'unité formelle de la demande, avant d’entamer la procédure d’assujettisse-
ment proprement dite; ’art. 54, 2¢al. OBI I’y autorise. Tel eiit pu étre le cas présentement,
puisqu’on constate incidemment que les revendications 13 et 14, relativement aux revendi-
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cations 1 et 4, sont exclues des possibilités de combinaison prévues par l’art.30, 1°ral.
OBI.

PatG Art. 91 Abs. I und Art. 106, OG Art. 100 lit. i
Verfiigungen der Priifungsstellen des Amtes tiber technische Fragen
kénnen nicht mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundes-
gericht weitergezogen werden.

Lerecours de droit administratif n’est pas ouvert contre les décisions sur
des questions techniques rendues par les examinateurs du Bureau
fédéral de la propriété intellectuelle.

BGE 10511 61 und Praxis 68 (1979) 453, Urteil der I. Zivilabteilung vom
26. April 1979 1. S. Sandoz AG gegen das Amt.

A. - Die Sandoz AG unterbreitete dem Eidg. Amt fiir geistiges Eigentum am 22. No-
vember 1977 ein Patentgesuch. Die drei Patentanspriiche lauten auf chemische Stoffe (1)
sowie auf ein Verfahren zu deren Herstellung (2) und deren Verwendung (3). Mit Riicksicht
auf den letzten Anspruch wurde das Gesuch nach Art.87 Abs. 2 lit.a aPatG der amtlichen
Vorpriifung unterstellt. Die Sandoz AG war damit einverstanden. In einer Beanstandung der
Priifungsstelle vom 1. Juni 1978 wurde sie aufgefordert, wegen des Stoffanspruches 1, der
gemiss Art.2 Ziff.4 aPatG nicht patentierbar sei, im Sinne von Art.144 Abs.1 PatG einer
Verschiebung des Anmeldedatums aufden 1. Januar 1978 zuzustimmen oder das Gesuch auf
die Anspriiche 2 und 3 zu beschrianken.

In ihrer Antwort vom 21. Juli 1978 wollte die Sandoz AG die Verschiebung nur fiir den
Stoffanspruch | gelten lassen, wodurch das Gesuch zwei Anmeldedaten erhalten hitte. Die
Priifungsstelle erlduterte in ihrer Stellungnahme vom 7. Dezember 1978 einldsslich, dass und
warum einem solchen Begehren nicht entsprochen werden konne; sie stellte eine Zwischen-
verfiigung in Aussicht, womit das Anmeldedatum fiir das ganze Gesuch auf den 1. Januar
1978 verschoben werde. In einer Eingabe vom 29. Dezember 1978 hielt die Sandoz AG an
ihrer Auffassung fest. Am 5. Mirz 1979 erliess die Priifungsstelle die angekiindigte Verfii-
gung, mit der das Anmeldedatum des Gesuches aufden 1. Januar 1978 verlegt, das urspriing-
liche Datum vom 22. November 1977 als massgebend fiir die Bestimmung des Vorrangs im
Sinne von Art.7 lit.a PatG erkldrt und fiir Nachforschungen eine Gebiihr von Fr.1200.—
erhoben wurde. Die Priifungsstelle fligte bei, dass ihre Verfligung bei der dem Amt ange-
gliederten Beschwerdekammer angefochten werden konne.

B. — Die Sandoz AG machte von dieser Mdglichkeit vorsorglich Gebrauch. Sie fiihrt
zudem Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den Begehren, das Anmeldedatum ihres Patent-
gesuches nur beziiglich des Patentanspruches 1 auf den 1. Januar 1978 zu verschieben, das
urspriingliche Datum vom 22. November 1977 fiir die Anspriiche 2 und 3 sowie fiir die
Bestimmung des Vorrangs aufrechtzuerhalten und die Gebiihr fiir Nachforschungen fallen-
zulassen.
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In einem Begleitschreiben vertritt die Sandoz AG den Standpunkt, das Bundesgericht sei
ungeachtet der in Art.100 lit.i OG enthaltenen Vorschrift zur Beurteilung der Beschwerde
zustdndig. Es gehe um formalrechtliche Probleme allgemein patentrechtlicher Natur und
damit um Verletzung von Bundesrecht im Sinne von Art.49 lit.a VwVG; die Streitfragen
lagen ausserhalb des Bereiches der amtlichen Vorpriifung gemiss Art. 87 PatG oder betrifen
Begehren, die dieser Priifung nicht unterstellt seien.

C. — Das Eidg. Amt fiir geistiges Eigentum beantragt, auf die Beschwerde nicht einzu-
treten, da die Beschwerdekammer des Amtes iiber angefochtene Verfiigungen der Priifstelle
zu entscheiden habe.

Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

1. — Zu dem in Art.96 Abs.2 OG vorgesehenen Meinungsaustausch iiber die Kompe-
tenzfrage teilte der Vorsitzende der amtlichen Beschwerdekammer dem Bundesgericht am
2. April 1979 mit, dass im vorliegenden Fall nach seiner Auffassung, die sich auf Art. 47 Abs. |
lit.b VwVG sowie Art.91 Abs.1 PatG und Art. 100 lit.1 OG stiitze, die Beschwerdekammer
zustdndig sei. Dieser Auffassung ist beizupflichten.

Aus Art.49 lit.a VwVG kann die Beschwerdefuhrerin nichts fiir ihren gegenteiligen
Standpunkt ableiten. Die in dieser Bestimmung erwiihnte Verletzung von Bundesrecht ist ein
im Verwaltungsverfahren allgemein giiltiger Beschwerdegrund. Die Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde an das Bundesgericht dagegen ist besonders geregelt und untersteht eigenen Vor-
aussetzungen. Gegen welche Verfiligungen sie zuldssig und gegen welche sie ausgeschlossen
ist, ergibt sich aus Art.98 bis 102 OG. Und was mit ihr geriigt werden kann, wird in Art.104
OG gesagt.

Gemiss Art.101 lit.i OG ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde aber gerade auf dem
Gebiet der Erfindungspatente nicht zuldssig, wenn es um «Verfiigungen im Rahmen der
amtlichen Vorpriifung» geht. Eine solche liegt hier vor. Der angefochtene Entscheid wurde
von der Priifungsstelle des Amtes gefillt, und zwar nachdem das Gesuch wegen des Paten-
tanspruches 3 mit Zustimmung der Beschwerdefiihrerin der amtlichen Vorpriifung unter-
stellt worden war. Einen solchen Entscheid kann der Patentbewerber, der ganz oder teilweise
abgewiesen worden ist, innert zwei Monaten an die Beschwerdekammer weiterziehen (Art. 91
Abs.1 und 106 PatG); diese entscheidet innerhalb ihrer Zustdandigkeit endgiiltig (Art.92
Abs. 3 PatG), ist insoweit also dem Bundesgericht als Beschwerdeinstanz in Verwaltungssa-
chen gleichgestellt (BGE 100 Ib 118, 94 1 187/8 E. 3).

Das entspricht nicht nur dem Sinn und Wortlaut der angefiihrten Bestimmungen, son-
dern auch der Botschaft zur Revision des PatG (BB1 1976 11 89 f1.). Danach sollte durch die
revidierten Art.88 Abs.1, 89 Abs.1, 90 Abs.1 und 106 PatG eine durch Art.100 lit.i OG
geschaffene Ungewissheit beseitigt werden. Entgegen GRISEL (Droit administratif, S. 501/2)
sei ndmlich nie beabsichtigt gewesen, mit Art.100 lit.i OG den Art. 63 PatV2, der die Ver-
waltungsgerichtsbeschwerde in Patentsachen teilweise zuldsst, aufzuheben. Das Bundesge-
richt sei denn auch sowohl nach wie vor der Revision des OG auf'solche Beschwerden gegen
Verfligungen des Amtes, welche nicht den technischen Inhalt eines der Yorprifung unter-
stellten Patentgesuches betrafen, eingetreten (Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Mai 1967 1. S.
Erard und BGE 100 Ib 126). Indem Art.88 Abs.1 PatG die Priifungsstellen und die Ein-
spruchsabteilungen fiir die Durchfithrung der amtlichen Vorpriifung zustdndig erklére, wer-
de verdeutlicht, dass unter den von Art. 100 lit.1 OG erfassten Verfiigungen solche zu ver-
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stehen seien, die von den genannten Organen geméss Art.89 Abs.1 und 90 Abs.l PatG
getroffen werden. Art. 106 PatG stimme damit {iberein. Art. 89 Abs. | PatG sodann stelle klar,
dass die Priifungsstellen nur fiir die technische Priifung der Patentgesuche zustdndig seien.
Dagegen brauche nicht eigens hervorgehoben zu werden, dass Verfligungen, die im Vorprii-
fungsverfahren nicht von den Priifungsstellen oder den Einspruchsabteilungen, sondern vom
Amt schlechthin erlassen werden, mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ans Bundesge-
richt weitergezogen werden konnen (Botschaft, a.a. 0., S.91/92 und 97).

2. — Die gegen die Zwischenverfligung der Prifungsstelle gerichtete Beschwerde der
Sandoz AG ist somit von der amtlichen Beschwerdekammer zu beurteilen, die auch dariiber
zu befinden hat, ob es der Sache nach um eine technische oder eine allgemein patentrecht-
liche Frage geht, und je nach dem, ob die Priifungsstelle ihrerseits innerhalb ithrer Zustin-
digkeit gehandelt hat oder nicht.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird nicht eingetreten.

PatV Art. 51 Abs. 4
« Eventualanspriiche»
— Als « Eventualvorschlag» oder « Eventualanspruch» bezeichnete Pa-
tentanspriiche sind gebtihrenpflichtig, wenn die Zahl von zehn Paten-
tanspriichen damit tiberschritten wird.

« Revendications subsidiaires»

— Les revendications qualifiées de « propositions subsidiaires» ou de
«revendications subsidiaires» sont soumises a la taxe, lorsque le nom-
bre de revendications est ainsi supérieur a dix.

PMMBI 18 (1979) I 49, Bescheid des Amtes vom 22. Juni 1979
(16412/71).

PCT Art. 13, Art. 20, Art. 22 und Art. 24
Das BAGE hat fiir die Ubermittlung durch das Internationale Biiro
optiert; der Anmelder kann daher auf die Ubermittlung verzichten,
ohne Nachteile befiirchten zu miissen.

L’OFPI a opté pour la communication par le Bureau international; le
déposant peut donc renoncer a la communication, sans craindre d 'avoir
a subir des inconvénients pour autant.

PMMBI 18 (1979) 1 79, Auskunft des Amtes vom 23. November
1979.
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II. Muster- und Modellrecht

MMG Art. 12 Ziff. 1 und 4, Art. 24 Ziff. 1 und Art. 23%%;

UWG Art. 1 Abs. 1 und 2 lit. d
Klage eines schweizerischen Inhabers internationaler Modellhinterle-
gungen, gestiitzt auf schweizerisches Recht.
Neuheit und Schuizfihigkeit von Stiefelmodellen mit schmiickender
Ausstattung, Begriff des Modells.
Verletzung von Modellrechten durch Nachahmung einer schmiicken-
den Ausstattung? Begriff der Nachahmung.
Eine Nachahmung, die modellrechtlich nicht zu beanstanden ist, ver-
stosst grundsdtzlich auch nicht gegen das UWG ; anders verhdlt es sich
jedoch, wenn sie auf eine systematische Anndherung hinausldufi.

Action fondée sur le droit suisse, ouverte par le titulaire suisse d’un
dépét international de modeéles.

Modeéles de bottes décorées considérés comme nouveaux et aptes d jouir
de la protection légale; notion du modéle.

Violation des droits attachés au modéle par l'imitation d’une décora-
tion? Notion de l'imitation.

Une imitation qui ne peut étre attaquée sous l'angle du droit des modeé-
les ne viole en principe pas non plus la loi sur la concurrence déloyale; il
en va cependant différemment si cette imitation aboutit a rapprocher
systématiquement un produit de celui d’un concurrent.

BGE 104 11 322, Urteil der 1. Zivilabteilung vom 31. Oktober 1978 1. S.
Bata Schuh AG gegen Minerva Schuhfabrik AG.

A. — Die Bata Schuh AG, Mohlin, hinterlegte 1975/76 beim Internationalen Amt fiir
gewerbliches Eigentum mehrere Stiefelmodelle aus Plastikmaterial. Dazu gehorten insbe-
sondere die Hinterlegungen Nr. 61723 mit den Modellen «Panda», « Eskimo» und «Co-
pain», Nr. 62481 mit « Atlantic», Nr,62 663 mit « Luchs» und Nr. 63 397 mit « Sheriff». Das
Panda-Modell ist mit einem 5 bis 6 cm breiten weichen Kragen ausgestattet, auf dem Panda-
Biren in verschiedenen Grossen abgebildet sind. Der Kragen ist mit einem Schniirverschluss
ausgeriistet. Das Luchs-Modell zeigt auf der Aussenseite des Schaftes ein eingeprégtes
Luchsbild, das kreisformig eingerahmt ist von den Tiernamen « Luchs-Lynx-Bobcat». Sein
Kragen unterscheidet sich von dem des Panda-Modells dadurch, dass sein Ausseres einem
Tierfell nachgebildet ist. Die Schaftaussenseite des Sheriff-Modells ist mit einer besonders
auffallenden Verzierung von etwa 15 cm Linge sowie einem 3 ¢cm grossen Sheriff-Stern aus
Leichtmetall versehen; am obern Rande des Schaftes ist zudem ein halbrundes Lippchen mit
der Bezeichnung « Sheriff» angebracht. Alle Modelle sind ausserdem an den bei Lederstiefeln
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iiblichen Nahtstellen mit reliefartigen Linien versehen, die den Eindruck von Verbindungen
oder Verstarkungen erwecken.
Die Bata Schuh AG liess Stiefel dieser Art in der Schweiz vertreiben.

B. — Im Dezember 1976 klagte sie gegen die Minerva Schuhfabrik AG, Porrentruy, weil
diese praktisch identische Modelle auf den schweizerischen Markt bringe, dadurch ihre
Modellschutzrechte verletze und unlauteren Wettbewerb begehe. Thre Rechtsbegehren lau-
teten insbesondere auf Feststellung der Verletzung, auf Untersagung des weiteren Vertriebes,
auf Zahlung von Schadenersatz und auf Veroffentlichung des Urteils.

Die Beklagte widersetzte sich diesen Begehren und erhob Widerklage auf Feststellung,
dass die kldgerischen Modellhinterlegungen nichtig seien.

In der Replik machte die Kldgerin beziiglich des Sheriff-Modells ferner eine Verletzung
von Markenrechten geltend, anerkannte die Widerklage dagegen teilweise, indem sie ihre
Rechtsbegehren auf die Modelle « Panda », « Luchs» und « Sheriff» beschrinkte. Die Beklag-
te anerkannte ihrerseits das Begehren, das die Kldgerin aus dem Markenrecht ableitete.

Nach den eingeschrinkten Rechtsbegehren beantragte die Kldgerin dem Handelsgericht
des Kantons Bern insbesondere: 1. festzustellen, dass von der Beklagten vertriebene Stiefel-
modelle, die ndher angegeben werden, ihre durch die Hinterlegungen Nr. 61723, 62663 und
63397 geschiitzten Modelle «Panda», « Luchs» und « Sheriff» verletzen und der Vertrieb
widerrechtlich hergestellter Stiefel gegen Grundsitze des UWG verstosse (Rechtsbegehren 1
lit. a—d); 2. der Beklagten den weiteren Vertrieb der streitigen Modelle zu untersagen (Rechts-
begehren 2) und sie zu verurteilen, ihr fiir jedes verkaufte Paar Fr.5.— Schadenersatz zu
bezahlen (Rechtsbegehren 3).

Die Beklagte wollte mit der Widerklage festgestellt wissen, dass die noch streitigen
Modellhinterlegungen «Panda» (Nr.61723), «Luchs» (Nr.62663) und «Sheriff»
(Nr.63397) der Kligerin nichtig und daher im internationalen Register fiir das Gebiet der
Schweiz zu 16schen seien.

Durch Urteil vom 8. Dezember 1977 hielt das Handelsgericht fest, dass die Beklagte die
Klage mit Bezug auf die behauptete Verletzung der Marke «Sheriff» anerkannte; es verbot
ihr bei Strafe, weitere Stiefel mit dieser Marke zu vertreiben. Es hielt ferner fest, dass die
Kldgerin teilweise den Abstand erklirte, indem sie die Ungiiltigkeit der Hinterlegung
Nr.61723 mit Bezug auf die Modelle « Eskimo» und «Copain» sowie der Hinterlegung
Nr.6248] («Atlantic») anerkannte. Das Handelsgericht fand sodann, dass alle iibrigen
Rechtsbegehren der Klage und Widerklage abzuweisen seien.

C. - Die Klédgerin hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt, der sich die Beklagte
angeschlossen hat.

Jede Partei wiederholt sinngeméss ihre vor dem Handelsgericht noch streitigen Rechts-
begehren, hélt daran fest und widersetzt sich den Begehren der Gegenpartei.

Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

1. - Die Kl4gerin ergéinzte ihr Schadenersatzbegehren in der Berufung mit dem Antrag, die
Sache zur Ermittlung des Schadenbetrages an das Handelsgericht zuriickzuweisen. Die
Beklagte hilt dem entgegen, die Vorinstanz habe das Verfahren vorldufig im Einvernehmen
mit den Parteien auf die Grundsatzfrage beschrinkt. Bei Abweisung der Berufung werde die
Schadenersatzfrage hinfallig, bei Gutheissung konne sie dagegen vom Handelsgericht wei-
terbehandelt werden. Dem Antrag der Kldgerin sei daher nicht zu entsprechen.
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Wollte man dieser Auffassung folgen, so ldge ein blosses Teilurteil vor, das die Behand-
lung eines von mehreren Klagebegehren vorbehdlt, aber nicht in ein besonderes neues Ver-
fahren verweist; damit wiren die Anforderungen an einen berufungsfihigen Endentscheid im
Sinne von Art.48 OG nicht erfiillt (BGE 100 II 429, 91 IT 59 mit Zitaten).

Das ist indes nicht der Sinn des angefochtenen Urteils. Wie daraus erhellt, haben sich die
Parteien in der Hauptverhandlung vom 16. November 1977 damit einverstanden erklirt, dass
das Handelsgericht die Schadenersatzfrage separat behandelt und einstweilen nur prift, ob
eine widerrechtliche Handlung nach MMG oder UWG vorliege. Die Vorinstanz hat deshalb
die Ermittlung des Schadens vom Beweisverfahren ausgenommen und sich in den Erwéi-
gungen mit der Wiedergabe der Parteierklirung begniigt. Durch den Urteilsspruch hat sie
jedoch «samtliche iibrigen Rechtsbegehren der Klage und Widerklage», sinngemdss also
auch das Schadenersatzbegehren der Kldgerin abgewiesen, soweit dariiber nach dem Abstand
der Parteien noch zu entscheiden war. Das leuchtet auch ein, da das Handelsgericht die
Schadenersatzfrage nur vorldufig zuriickgestellt, dann aber sowohl eine Verletzung von
Modelirechten wie einen unlauteren Wettbewerb verneint hat. Damit war dem Ersatzan-
spruch der Kldgerin die Grundlage entzogen. Die Schadenersatzfrage stellt sich dagegen
erneut, falls nach der Berufung eine widerrechtliche Handlung geméss MMG oder UWG
anzunehmen ist.

2. — Die Klage stiitzt sich auf die Modellhinterlegungen beim Internationalen Amt fiir
gewerbliches Eigentum. Das Handelsgericht priifte die Giiltigkeit der Hinterlegungen und
deren Rechtswirkungen gleichwohl nur nach schweizerischem Modellschutzrecht.

Das wird von den Parteien mit Recht nicht beanstandet. Art.23% MMG stellt auch
zugunsten eines schweizerischen Hinterlegers die internationale Hinterlegung einer schwei-
zerischen gleich. Dazu kommt, dass weder die Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutze
des gewerblichen Eigentums (AS 1970 S.620) noch das Haager Abkommen betreffend die
internationale Hinterlegung der gewerblichen Muster oder Modelle (BS 11 S.1045) einen
weitergehenden Schutz vorsehen als das MMG oder ihn von abweichenden Bedingungen
abhéngig machen (BGE 80 II 357ff.; TROLLER, Kurzlehrbuch des Immaterialgiiterrechts,
S.173).

3. - Da die Beklagte geltend macht, die kl#gerischen Modellhinterlegungen seien nichtig,
ist die Widerklage vorweg zu beurteilen. Diese stiitzt sich auf Art. 12 Ziff. 1 und 4 MMG. Nach
diesen Bestimmungen ist eine Hinterlegung ungiiltig, wenn das Modell zur Zeit der Hinter-
legung dem Publikum oder den beteiligten Verkehrskreisen bereits bekannt, also nicht mehr
neu gewesen oder wenn der hinterlegte Gegenstand seiner Natur nach kein Modell im Sinne
des Gesetzes ist. Gemiss Art. 6 MMG ist nach erfolgter Hinterlegung zu vermuten, dass deren
Gegenstand neu ist. Das gilt auch fiir die internationale Hinterlegung (BGE 80 II 361).

a) Esist unbestritten, dass einem hinterlegten Modell die Neuheit auch dann abzuspre-
chen ist, wenn der Inhaber selbst es schon vor der Hinterlegung verwendet hat (BGE 61 1206).
Mit solchem Gebrauch hat die Beklagte ihre Einrede der Nichtigkeit bereits im kantonalen
Verfahren begriindet; sie hielt der Kldgerin entgegen, aus den ESGE-Grossistenkatalogen der
Jahre 1973/74 ergebe sich, dass sie die streitigen Modelle schon vor der Hinterlegung her-
gestellt und vertrieben habe. Die Kldgerin hat daraufhin die Einrede teilweise anerkannt,
indem sie den beanspruchten Schutz auf die Hinterlegungen Nr.61723 vom 2. Oktober 1975,
Nr.62 663 vom 11. Mirz 1976 und Nr.63397 vom 8. Juli 1976, d. h. auf die noch streitigen
Modelle « Panda», «Luchs» und «Sheriff» beschrankte.
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Das Handelsgericht fand, die formelle Neuheit dieser Modelle ergebe sich aus dem Ver-
gleich mit jenen, fiir welche die Kldgerin aufden Schutz verzichtet habe. Die Beklagte wendet
dagegen mit Recht ein, dass nach ihren Vorbringen die noch streitigen Modelle mit den
Stiefeln verglichen werden miissen, welche die Kldgerin gemiss den Katalogen schon frither
hergestellt und vertrieben hat. Dass die Vorinstanz diese selbstverstidndlich beriicksichtigt
habe, wie die Kldgerin behauptet, ist dem angefochtenen Urteil nicht zu entnehmen. Unter-
schiede zwischen Stiefeln der noch streitigen und der fallengelassenen Hinterlegungen besa-
gen aber nichts iiber den Vergleich mit den fritheren Katalogmodellen, zumal auch nicht
festgestellt ist, dass diese identisch gewesen seien mit den Gegenstinden der fallengelassenen
Hinterlegungen. Auf eine Riickweisung gemiss Art.64 Abs.] OG kann indes verzichtet
werden, da der Einwand fehlender Neuheit schon aus rechtlichen Griinden nicht stand-
hilt.

Die Beklagte anerkennt, dass die noch streitigen Modelle durch frither hergestellte jeden-
falls insoweit nicht vorweggenommen sind, als sie sich durch eine schmiickende Ausstattung
des Kragens oder der dussern Schaftseite deutlich von den fritheren unterscheiden. Der
Kragen des Panda-Modells ist mit Panda-Bildern versehen; derjenige des Luchs-Modells, das
zudem ein markantes Luchs-Bild aufweist, ist einem Tierfell nachgebildet, wihrend auf dem
Sheriff-Modell nebst der Bezeichnung « Sheriff» und dem Sheriff-Stern eine besonders auf-
fallende Verzierung angebracht ist.

Solche Ausstattungen sollen nach Auffassung der Beklagten modellrechtlich belanglos
sein, weil sie sich in flichigen Darstellungen erschdpften und daher héchstens als Muster
‘geschiitzt werden konnten. Das trifft schon in tatsdchlicher Hinsicht nur beschrinkt zu,
handelt es sich zum Beispiel beim Luchs-Bild und beim Sheriff-Stern doch um plastische
Elemente. Die Behauptung der Beklagten geht auch sonst fehl. Gewiss wird in der Praxis
zwischen Muster und Modell unterschieden, da ersteres ein zweidimensionales, letzteres
dagegen ein dreidimensionales Gebilde ist. Das Gesetz macht jedoch keinen Unterschied,
weil es beide als dussere Formgebung definiert und sowohl die Voraussetzungen wie die
Wirkungen ihres Schutzes einheitlich regelt. Dass Art. 6 MMG kombinierte Muster/Modell-
Hinterlegungen ausschliesst, dndert daran nichts, da es sich dabei lediglich um eine Form-
und Ordnungsvorschrift handelt. Die Originalitit eines Modells kann daher nicht nur in
seiner rdumlichen Gestaltung, sondern auch im graphischen Schmuck bestehen, mit dem
seine Oberflachen versehen sind. Diese Losung ergibt sich aus der einheitlichen Regelung
und trégt vor allem dem Umstand Rechnung, dass beide Elemente hiufig eng miteinander
verbunden oder aufeinander abgestimmt, im Einzelfall folglich kaum zu trennen sind (BGE
87 II 50; TROLLER, Immaterialgiiterrecht I S. 536 ff.).

Im vorliegenden Fall ist die schmiickende Ausstattung der Modelle nicht blosses Beiwerk,
sondern bestimmt den fiir die Beurteilung massgebenden Gesamteindruck auf das kaufende
Publikum (BGE 84 11 661). Die zugunsten der Klédgerin bestehende Vermutung, die noch
streitigen Modelle seien neu, ist daher nicht entkriftet, geschweige denn widerlegt.

b) Mit dem weiteren Einwand, die hinterlegten Stiefelformen seien ihrer Natur nach
keine Modelle im Sinne des Gesetzes, versucht die Beklagte deren Schutzfihigkeit zu
bestreiten.

Nach Art.3 MMG erstreckt sich der Modellschutz nicht auf die Herstellungsweise,
Niitzlichkeitszwecke und technische Wirkungen des nach dem Modell hergesteliten Gegen-
standes. In diesem Sinne sind vorweg alle Merkmale auszuscheiden, die durch Riicksichten
auf den Gebrauchszweck und die Herstellung des Gegenstandes bedingt sind (BGE 95 1I
473/4). Das gilt hier insbesondere von der allgemein {iblichen Form und Ausgestaltung, die
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durch die Morphologie des menschlichen Fusses und den Verwendungszweck des Stiefels
weitgehend vorbestimmt sind. Streitig ist, ob solche Uberlegungen es zum Beispiel auch
rechtfertigen, den Schaft des Stiefels aus einem Stiick herzustellen, ihn mittels eines gerillten
Randes mit der Sohle zu verbinden, diese unten mit einer Gelenkstiitze zu versehen und die
Sohlenfldche in eine Rand- und Innenpartie aufzuteilen. Wie es sich damit verhilt, ist dem
angefochtenen Urteil, abgesehen von einer beildufigen Bemerkung iiber die Fldchenauftei-
lung, nicht zu entnehmen, obschon es sich um Tatfragen handelt, die vom kantonalen
Richter zu beantworten sind (BGE 95 11475, 87 II 53). Es besteht diesbeziiglich auch keine
gesetzliche Vermutung, wie das Handelsgericht anzunehmen scheint; Art.6 MMG bezieht
sich nicht auf die Giiltigkeit der Hinterlegung schlechthin, sondern nur auf die Neuheit und
die Urheberschaft.

Der Modellschutz setzt zudem eine dussere Formgebung voraus, die bei der gewerblichen
Herstellung eines Gegenstandes als Vorbild dienen soll (Art.2 MMG). Letzteres trifft hier
unstreitig zu. Umstritten ist dagegen das dem Gesetz zugrundeliegende dsthetische Erfor-
dernis, die sogenannte materielle Neuheit. Nach der Rechtsprechung braucht die Form nicht
das Ergebnis einer schopferischen Tatigkeit-zu sein; sie darf aber auch nicht im Néchstlie-
genden haften bleiben, sondern muss eine gewisse Originalitdt und damit ein Mindestmass an
geistigem Aufwand erkennen lassen. Die Form muss dem Gegenstand ferner gegeben werden,
um den Geschmack, den Sinn fiir das Schéne anzusprechen (BGE 95 11 472, 92 I 204 mit
Hinweisen). Auch die Vorinstanz geht davon aus, schliesst sich dann aber den kritischen
Bemerkungen KuMMERS zu BGE 87 II 49 an (ZBJV 99/1963 S.24), wonach die schlichte
Individualitdt der Formgebung geniigt oder der Vergleich mit vorbekannten Formen ein
«Anderssein» ergibt, das keinen besonderen qualitativen Schwellenwert mehr iibersteigen
miisse. TROLLER dussert sich dhnlich (Immaterialgiiterrecht I S.534, Kurzlehrbuch S. 84).

Aufdas Merkmal einer gewissen Originalitit vollig zu verzichten und sich auf die Priifung
der formellen Neuheit zu beschrinken, wie die Vorinstanz das getan hat, geht jedenfalls dann
nicht an, wenn dem Ansprecher zum vornherein enge Grenzen gesetzt sind, einem Erzeugnis
ein neuartiges Aussehen zu verleihen. Im vorliegenden Fall reicht bei den noch streitigen
Modellen die schmiickende Ausstattung indes noch aus, um die Originalitdt zu bejahen. Die
Panda-Bilder, der Tierfellkragen, das mit Tiernamen eingerahmte Luchs-Bild, die Verzie-
rung sowie Sheriff-Stern und -Marke geben den Modellen, die damit versehen sind, ein
Mindestmass von originellem Charakter und prégen den fiir die Beurteilung massgebenden
Eindruck auf das kaufende Publikum.

Die mit der Widerklage erhobene und in der Anschlussberufung wiederholte Einrede, die
kldgerischen Modellhinterlegungen « Panda», « Luchs» und « Sheriff» seien nichtig, erweist
sich somit in Ubereinstimmung mit dem angefochtenen Urteil als unbegriindet. Die Beru-
fung der Beklagten ist deshalb abzuweisen.

4. — Die Kldgerin begriindete ihre Rechtsbegehren bereits im kantonalen Verfahren vor
allem mit einer Verletzung von Modellrechten gemiss Art.24 Ziff.1 MMG. Nach dieser
Bestimmung ist die Nachahmung eines hinterlegten Modells widerrechtlich, wenn eine
Verschiedenheit nur bei sorgfiltiger Vergleichung wahrgenommen werden kann; blosse
Farbdnderungen sind dabei ausser acht zu lassen. Damit geht das Modellrecht, wie das
Handelsgericht zu Recht annimmt, von einem engern Begriff der Nachahmung aus als das
Marken- und Wettbewerbsrecht, da das hinterlegte und das widerrechtlich hergestellte
Modell nebeneinander zu halten und gleichzeitig zu betrachten sind, man also nicht auf das
blosse Erinnerungsbild abstellen darf. Beizupflichten ist der Vorinstanz auch darin, dass eine
Nachahmung nicht schon durch geringfiigige Unterschiede, die bei ndherer Betrachtung
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ersichtlich sind, ausgeschlossen wird, weil es nicht auf die Abweichungen, sondern auf die
Ubereinstimmungen und damit wiederum auf den Gesamteindruck ankommt, den die mit-
einander zu vergleichenden Modelle insbesondere beim letzten Abnehmer hinterlassen
(BGE 83 11 480 E. 3; TROLLER, Immaterialgiiterrecht II S. 771). Gestiitzt auf diese Kriterien
gelangte die Vorinstanz zum Schluss, die streitigen Modelle der Parteien unterschieden sich
namentlich durch die schmiickende Ausstattung ihres Oberteils, weshalb eine unzuléssige
Nachahmung zu verneinen sei.

Die Klidgerin hilt eine zergliedernde Betrachtungsweise, wie sie dem angefochtenen
Urteil zugrunde liege, flir verfehlt und verlangt eine Beurteilung ihrer Stiefel nach deren
Gesamteindruck ; diesfalls ergebe sich eine ganze Reihe von Nachahmungen, die zusammen
als Verletzung ihrer Modellrechte zu werten seien. Dem ist vorweg entgegenzuhalten, dass
alle von ihren Rechtsbegehren nicht oder nicht mehr erfassten Modelle vom Vergleich
auszunehmen sind. Das gilt insbesondere fiir jene Modelle, beziiglich deren die Kldgerin auf
Widerklage hin den Abstand erkldrt hat. Massgebend sind die von ihr eingeschrankten
Feststellungsbegehren 1 lit. a~c.

Nach diesen Begehren ist das Sheriff-Modell der Klidgerin mit dem Sheriff- bzw. spiteren
US-Marshall-Modell der Beklagten zu vergleichen. Beide weisen eine dhnliche graphische
Verzierung von gleicher Grosse auf, lassen in den Aufschriften und in der Gestaltung des
Sterns aber auffdllige Unterschiede erkennen. Die Bezeichnung ist auf dem Modell der
Kldgerin markant in halbrundem Schriftzug und auf einem besonderen Lippchen, auf
demjenigen der Beklagten dagegen kaum leserlich und im Stern angebracht. Dieser ist zudem
sechszackig und eingeprigt, auf dem Modell der Kligerin dagegen fiinfzackig und als Metall-
stiick aufgesetzt. Die schmiickende Ausstattung der Kldgerin wirkt deshalb kriftiger und
plastischer, die der Beklagten eher schwach und flichig. Dem Panda-Modell der Klédgerin
sind diejenigen gegeniiberzustellen, deren Kragen die Beklagte mit der Marke « Robusto»
sowie mit Tierabbildungen gekennzeichnet hat. Hiezu gehdren stilisierte Bilder insbesondere
von Fischen, Enten und Krokodilen, wihrend die Kligerin auf dem Kragen ihres Modells
einzig Panda-Bédren wiedergibt, die dem Werbebild des World-Wildlife-Fund (WWF) ent-
sprechen. Durch diese unterschiedliche Ausstattung des Kragens heben sich die streitigen
Modelle deutlich voneinander ab. Das Luchs-Modell schliesslich ist mit den Stiefeln zu
vergleichen, welche die Beklagte mit einem Léwen- oder Tiger-Bild versehen hat. Der einem
Tierfell nachgebildete Kragen des Luchs-Modells ist mit einem Schniirverschluss ausgerii-
stet, wihrend die Beklagte sich auch hier damit begniigt hat, die Kragen ihrer Stiefel mit der
Marke «Robusto» und den stilisierten Tierbildern auszustatten. Die Bilder auf der Aussen-
seite des Schaftes sodann lassen sich nur insofern miteinander in Beziehung bringen, als sie
alle Raubtiere darstellen. Gleichwohl lassen sich die Modelle auch nach diesen Kennzeichen
klar auseinanderhalten, da dasjenige der Kligerin ein eingeprigtes und mit Tiernamen ein-
gerahmtes Luchs-Bild zeigt, die Stiefel der Beklagten dagegen Lowe oder Tiger in einer
blossen Kontrastfarbe wiedergeben.

Das Handelsgericht hat sich mit der schmiickenden Ausstattung der Modelle eingehend
auseinandergesetzt. Es fillt auf, dass die Klégerin sich damit iiberhaupt nicht, mit anderen
Merkmalen, welche angeblich nicht technisch bedingt sind und ihre Modelle kennzeichnen
sollen, dagegen ausflihrlich befasst. Der durch die schmiickende Ausstattung geprégte
Gesamteindruck wird von den iibrigen Elementen jedoch kaum beeinflusst, gleichviel inwie-
weit diese durch die Herstellung oder den Gebrauch der Erzeugnisse bedingt sind oder das
gefillige Aussehen der Modelle mitbestimmen sollen. Werden die zu vergleichenden Stiefel
nebeneinandergestellt, so sind die Unterschiede in der dussern Aufmachung schon bei ober-
flachlicher Priifung zu ersehen; einer ndheren Betrachtung bedarf es einzig bei den Western-
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Stiefeln, weil sie alle in Lederfarben gehalten sind. Dass einzelne Modelle an den falschen
Lieferanten zuriickgesandt worden sind, ist modellrechtlich unerheblich. Gewiss ist die
Verwechslungsgefahr beim kaufenden Publikum erst recht zu bejahen, wenn ihr schon das
fachkundige Verkaufspersonal erliegt. Wenn ein Verkdufer Retourware falsch sortiert,
beruht sein Irrtum indes bestenfalls auf einem Erinnerungsbild, nicht auf einer zuverldssigen
Vergleichung nebeneinanderstehender Modelle.

Die Auffassung des Handelsgerichtes, eine Verletzung von Modellrechten geméss Art. 24
Ziff.1 MMG sei zu verneinen, ist daher nicht zu beanstanden.

5. -Die Kldgerin macht ferner geltend, dass die Beklagte durch den Vertrieb widerrecht-
lich hergestellter Modelle unlauteren Wettbewerb begangen habe. Zu diesen Modellen z&hlt
sie nicht nur die Stiefe] mit schmiickender Ausstattung des Kragens oder der dussern Schaft-
seite (Ziff. 4 hiervor), sondern auch solche, bezliglich deren sie im kantonalen Verfahren auf
Anspriiche aus Modellschutz verzichtet hat, weil sie weder mit Western-Zeichen noch mit
Zierbildern versehen sind.

a) Mit dem Handelsgericht ist vom Grundsatz auszugehen, dass nicht auf dem Umweg
iber das UWG als widerrechtlich bezeichnet werden darf, was nach den Spezialgesetzen des
gewerblichen Rechtsschutzes erlaubt ist. Zu Unrecht riigt daher die Klégerin, die Vorinstanz
habe der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von Art.1 Abs.2 lit.d UWG nicht
den weiteren Begriff der Nachahmung zugrunde gelegt; denn damit wiirde der Richter sich
iiber die vom Gesetz gewollte Beschrinkung des Muster- und Modellschutzes hinwegsetzen.
Wenn die Form einer Ware nicht oder nicht mehr unter diesem Schutz steht, darf sie
grundsétzlich auch aus dsthetischen Griinden nachgeahmt werden. Jedermann darf seiner
Ware jene Form geben, die sie am gefilligsten und damit am besten verkduflich macht.
Anders verhilt es sich insbesondere, wenn eine Ware eine bestimmte Form oder Ausstattung
nur deshalb erhalten hat, damit sie von gleichen oder dhnlichen Erzeugnissen anderen
Ursprungs unterschieden werden kénne. Unter dieser Voraussetzung ist die Form nicht
dsthetisch bedingt, sondern bloss dussere Zutat zur Kennzeichnung der Ware und darf daher
von andern Herstellern nicht nachgemacht werden (BGE 103 11215 E. 3,9511477,92 11206
E. 6 mit Hinweisen).

Nach dem angefochtenen Urteil lésst sich nicht sagen, die kldgerischen Stiefel-Modelle
hétten sich wegen ihrer besonderen Ausstattung im Verkehr durchgesetzt. Das Handelsge-
richt hilt der Kligerin entgegen, sie behaupte selbst nicht, ihre Stiefel hétten eine solche
Geltung erreicht, dass das kaufende Publikum aus ihrem Aussehen aufdie richtige Herkunft
schliesse. Ein Anzeichen fiir die Herkunft kénnte zudem einzig im Panda-Bér erblickt wer-
den, der aber nicht auf die Kligerin, sondern auf den WWF hinweise. Dagegen ist nicht
aufzukommen mit der Behauptung, die Verkehrsgeltung sei durch die unbestrittenen
Retoursendungen bewiesen. Dass im Fachhandel Verwechslungen vorgekommen sind,
heisst nicht, auch Kéuferkreise hiitten Stiefel der streitigen Art ohne weiteres der Klégerin
zugerechnet. Der Einwand sodann, die schmiickende Ausstattung oder andere Formelemen-
te ihrer Stiefel hitten von Anfang an eine die Herkunft kennzeichnende Funktion gehabt, ist
kaum ernst gemeint und durch nichts belegt. Es fillt gegenteils auf, dass die Kldgerin ihre
Stiefel nicht mit der Firma oder Marke « BATA » versehen hat, um selber Verwechslungen
vorzubeugen oder die angeblich beabsichtigte Unterscheidung der Ware im Verkehr zu
sichern. Ob sie das Zeichen weggelassen hat, weil sie es nicht mit billigen Massenartikeln in
Verbindung bringen wollte, kann offenbleiben. Festzuhalten ist dagegen, dass Kdufer solcher
Artikel sich erfahrungsgemaéss um deren Herkunft tiberhaupt nicht kiimmern (BGE 92 1I
209, 87 11 56).
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Soweit die Kldgerin die Verwechslungsgefahr bei Stiefeln ohne schmiickende Ausstattung
mit andern Elementen, insbesondere mit den reliefartigen Linien, dem Schniirverschluss, der
Gelenkstiitze, der Sohlenaufteilung oder der losen Innensohle begriinden will, geht sie
ebenfalls fehl. Solche Merkmale sagen tiber die Herkunft der Ware nichts aus, weil in dieser
Hinsicht alle Erzeugnisse der betreffenden Art, woher sie auch kommen mdégen, annidhernd
gleich aussehen. Deswegen lésst sich nicht sagen, die nachgemachte Ware kénne mit der eines
bestimmten Mitbewerbers verwechselt werden. Sie kann mit allen Waren dieser Art ver-
wechselt werden, aber verletzt ist keiner der Mitbewerber, weil keiner einen Anspruch darauf
hat, Waren dieser Ausgestaltung allein herzustellen.

b) Eine andere Frage ist, ob unlauterer Wettbewerb gemiss der in Art.1 Abs.1 UWG
enthaltenen Generalklausel vorliege. Nach dieser Bestimmung gilt jeder Missbrauch des
wirtschaftlichen Wettbewerbs durch tduschende oder andere Mittel, die gegen Treu und
Glauben verstossen, als unlauter. Das Gesetz will damit dem Richter die Méglichkeit geben,
von den Sonderbestimmungen des Abs.2 nicht oder nur teilweise erfasste Sachverhalte im
Lichte des Grundsatzes von Treu und Glauben allseitig zu wiirdigen (BGE 102 II 294). Dies
rechtfertigt sich namentlich in Fillen der Ausbeutung fremder Leistung, wozu Mitbewerber
nach der Erfahrung vor allem dann versucht sind, wenn wegen des grossen oder vielfdltigen
Angebots allgemein ein harter Konkurrenzkampf besteht. Die Kldgerin wirft der Beklagten
denn auch vor, sie habe sich jeweilen prompt von ihren Modellen «inspirieren» lassen und
diese systematisch nachgeahmt, um aus ihrem Goodwill Nutzen zu ziehen.

Die wettbewerbliche Leistung eines Konkurrenten gegen die missbrauchliche Ausniit-
zung durch andere zu schiitzen, gehdrt zu den Grundgedanken des Wettbewerbsrechtes (BGE
87 I1 56). Die Grenzen dieses Schutzes sind schwierig festzusetzen, weil schon das Span-
nungsverhiltnis zwischen den Spezialgesetzen iiber den gewerblichen Rechtsschutz und dem
Wettbewerbsrecht Unklarheiten schafft. Regel muss aber bleiben, dass spezialrechtlich nicht
geschiitzte Arbeitsergebnisse als solche wettbewerbsrechtlich ebenfalls nicht schiitzbar sind,
mdgen sie auch mit Miihe und Kosten errungen worden sein. Die dsthetische Ausgestaltung
einer Ware ist in Bereichen, die vom Muster- oder Modellschutz nicht erfasst werden, nicht
das Monopol ihres geistigen Urhebers (BGE 95 11 468, 87 11 63).

Besondere Umstidnde kdnnen indes selbst ein Verhalten, das nach Muster- oder Modell-
recht nicht zu beanstanden ist, im Sinne von Art.1 Abs.1 UWG missbrauchlich machen und
daher die Anwendung dieser Bestimmung rechtfertigen. Das ist in BGE 90 11 56 E. 6 zum
Beispiel aus den Begleitumstdnden einer Nachahmung gefolgert worden. Dagegen hat das
Bundesgericht mangels tatsichlicher Voraussetzungen bisher offengelassen, ob das planmas-
sige Heranschleichen an eine fremde Ausstattung als unlauterer Wettbewerb zu werten sei
(BGE 95 11199 und 469). Das ist an sich ebenfalls zu bejahen. Die systematische Hdufung
raffinierter Nachahmungen «bis an die Grenze des Unzuléssigen» ist mit Treu und Glauben
ebensowenig zu vereinbaren wie eine einmalige genaue Nachahmung, wenn sie wie diese
darauf angelegt ist, den guten Ruf des Konkurrenzerzeugnisses in schmarotzerischer Weise
auszubeuten (KUMMER, ZBJV 107/1971, S.228; DaviD, Schweiz. Wettbewerbsrecht,
S.392/393).

¢) Solche Umstinde erblickt die Kldgerin darin, dass die Beklagte ihr Sortiment von
Anfang an in Anlehnung an die hinterlegten Modelle aufgebaut und damit eine eigentliche
Nachahmungspolitik betrieben habe. Dieser Vorwurf ist auf die Stiefel mit schmiickender
Ausstattung von Kragen oder Schaftaussenseite zu beschrinken, fiir die der Modellschutz im
Verfahren aufrechterhalten worden ist (Panda, Luchs, Sheriff); die andern Stiefel fallen dabei
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ausser Betracht, weil ihre Ausstattung wenig typisch ist und ihre Inverkehrsetzung und
praktische Bedeutung ungeniigend abgeklirt sind.

Aus den hievor angestellten Vergleichen ergeben sich allerdings auffallende Ahnlichkei-
ten zwischen den Stiefeln der Beklagten und den Panda-, Luchs- und Sheriff-Modellen der
Klédgerin, weshalb diesbeziiglich von einer deutlichen « Anndherung», einem « Ablauschen»
(KUMMER a.a.Q.) gesprochen werden kann. Diese Ahnlichkeiten reichen indes nicht aus;
erforderlich ist eine systematische Anndherung. Von einer solchen kann hier noch nicht die
Rede sein, da es sich nur um drei Modelle handelt und beide Parteien zahlreiche andere
Typen hergestellt und vertrieben haben, fiir die der Vorwurfnicht zutrifft. Es rechtfertigt sich
in diesem Sinn Zurlickhaltung, wenn auf Grund von Art.1 Abs.l UWG ein Verhalten, das
modellrechtlich nicht zu beanstanden ist und von den besonderen Tatbestinden des Art.1
Abs.2 UWG nicht erfasst wird, als systematische Anndherung geahndet werden soll.

6. — Liegt somit weder eine Verletzung von Modellrechten noch unlauterer Wettbewerb
zum Nachteil der Klédgerin vor, so ist deren weiteren Klagebegehren der Boden entzogen, die
Berufung der Kldgerin folglich in vollem Umfange abzuweisen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung und die Anschlussberufung werden abgewiesen, und das Urteil des Han-
delsgerichts des Kantons Bern vom 8. Dezember 1977 wird bestitigt.

III. Markenrecht

MSchG Art. 1 Ziff. 2 Art. 6%, Art. 11 und Art. 24 lit. ¢;

PVUe Art. 5 1it. ¢ Abs. 3; Freihandelsabkommen Art. 13 und Art. 20
1. Die Eintragung einer Konzernmarke in das schweizerische Register
verleiht nur Schutz in der Schweiz,; Rechtsfolgen, Vorbehalt fiir den
Gebrauch durch Konzernfirmen. Funktionen der Marke.
2. Tduschungsgefahr als Voraussetzung einer rechtswidrigen Verwen-
dung der Marke.
3. Verwendung einer Konzernmarke durch mehrere Berechtigte: Vor-
aussetzungen.
4. Beurteilung der Tduschungsgefahr: Riicksicht auf die Verkehrsgel-
tung der Marke und aufdie Qualitdtsvorstellungen, welche das Zeichen
beim Publikum erweckt; unlauterer Wettbewerb?
5. Art. 13 und 20 des Freihandelsabkommens enthalten keine Verhal-
tensnormen mit zivilrechtlichen Folgen, welche dem schweizerischen
Markenrecht entgegenstiinden.
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6. Aus einem rechtmdssigen Verbot ergibt sich kein Anspruch auf
Schadenersatz.

1. Principe de territorialité du droit des marques; ses conséquences
Jjuridiques. L'enregistrement en Suisse d'une marque de konzern four-
nit une protection limitée au territoire suisse; réserve pour ['utilisation
de la marque par des entreprises membres du konzern. Fonctions des
marques.

2. Le caractére illicite de l'utilisation d'une marque présuppose un
danger de confusion.

3. Conditions de l'utilisation d'une marque de konzern par plusieurs
entreprises.

4. Appréciation du danger de confusion: importance de la notoriété de
la marque et de l'idée de qualité qu’elle évoque dans le public; concur-
rence déloyale?

5. Les art. 13 et 20 de I’Accord entre la Confédération et la CEE ne
comportent aucune norme de comportement adressée aux particuliers
et qui serait en contradiction avec le droit suisse des marques.

6. L'obtention de mesures provisionnelles justifiées n’engage pas la
responsabilité du requérant.

BGE 105 II 49, Praxis 68 (1979) 382 und SJZ 76 (1980) 60, Urteil der
I. Zivilabteilung vom 25. Januar 1979 i. S. Bosshard Partners Intertra-
ding AG gegen Sunlight AG.

A. - Die Sunlight AG, Olten, vertreibt neben Seifen und Putzmitteln insbesondere ein
Waschmittel, das sie in der Schweiz allein herstellt und unter der Marke OMO ausschliesslich
im Inland absetzt. Diese Marke steht seit 1919 im schweizerischen Register und ist von der
Sunlight AG letztmalsam 27. Mérz 1975 unter Nr. 276 322 erneuert worden. Sie ist fiir Seifen
aller Art, Waschmittel, Parfiimerieartikel und kosmetische Priparate, Stirke sowie Reini-
gungs-, Desinfektions-, Putz- und Poliermittel bestimmt.

Die Sunlight AG gehdrt zum Unilever-Konzern, der eine Muttergesellschaft mit Sitz in’
Holland und Tochtergesellschaften in fast allen westeuropdischen Lindern umfasst. Diese
Gesellschaften verwenden das Zeichen OMO ebenfalls als Fabrik- und Handelsmarke fiir
Waschmittel.

Im Juli 1976 stellte die Sunlight AG fest, dass die Bosshard Partners Intertrading AG,
Thalwil, Waschmittel und Seifen deutscher und hollandischer Herkunft unter den Marken
OMO, CORALL, REXONA and LUX zahlreichen schweizerischen Grossverteilern zum
Kaufe anbot. Das mit «einmalige Gelegenheit » iberschriebene Angebot offerierte unter der
Klausel «frei deutsche Grenze, unverzollt» insbesondere OMO-Packungen zu 4,5 kg fiir
Fr.11.25, wenn mindestens 2880 Einheiten bezogen wiirden. Die Packungen stammten aus
dem Betrieb einer Tochtergesellschaft des Unilever-Konzerns in Hamburg. Ihr Preis lag
erheblich unter demjenigen, den damals Grossbeziiger fiir OMO-Packungen schweizerischer
Herkunft bezahlen mussten. Die Sunlight AG versuchte zundchst, den geplanten Verkauf
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unter Berufung auf Marken- und Wettbewerbsrecht zu verhindern. Da ihr dies nicht gelang,
liess sie der Firma Bosshard durch gerichtlichen Befehl vorsorglich verbieten, die angebo-
tenen Produkte in der Schweiz zu vertreiben. Dennoch verkaufte die Firma unter anderem
etwa 3000 OMO-Packungen an schweizerische Grossverteiler.

B. - Im Oktober 1976 klagte die Sunlight AG gegen die Bosshard Partners Intertrading AG
mit dem Begehren, der Beklagten bei Strafe zu verbieten, Waschmittel deutscher Herkunft
unter den Marken OMO und CORALL, Seifen deutscher Herkunft unter der Marke REXO-
NA und solche holldndischer Herkunft unter der Marke LUX in der Schweiz anzubieten, in
Verkehr zu bringen, zu verkaufen, durch Dritte anbieten oder in Verkehr bringen zu lassen,
zu solchen Handlungen anzustiften, ihre Begehung zu begiinstigen oder zu erleichtern. Die
Klégerin berief sich auf Art.24 lit.c MSchG und Art.1 Abs.2 lit.d UWG.

Die Beklagte widersetzte sich diesem Begehren und erhob Widerklage auf Ersatz von
Schaden, der ihr durch das vorsorgliche Verbot verursacht worden und nach Durchfiihrung
des Beweisverfahrens zu beziffern sei. Durch Teilvergleich vom 13./15, Juni 1977 anerkannte
sie die Klage beziiglich der Marken CORALL, REXONA und LUX, einigte sich in diesen
Punkten mit der Kldgerin {iber die gegenseitigen Anspriiche und beschrénkte ihr Widerkla-
gebegehren auf den Schaden, den sie beziiglich OMO durch die vorsorgliche Massnahme
erlitten habe. Das Rechtsbegehren der Kldgerin umfasste daraufhin noch Waschmittel deut-
scher Herkunft mit der Marke OMO.

Das Handelsgericht des Kantons Ziirich hiess am 3. Juli 1978 das noch streitige Begehren
der Klagerin gut und wies die Widerklage ab.

C.-Die Beklagte hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt. Sie beantragt, es aufzuheben,
die Klage abzuweisen und die Sache zur Beurteilung der Widerklage an die Vorinstanz
zuriickzuweisen. Sie macht geltend, das Handelsgericht habe Art.24 lit.c MSchG verkannt
und Bestimmungen des Freihandelsabkommens falsch ausgelegt.

Die Kligerin beantragt, die Berufung abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwigung:

1. — Nach Art. 24 lit.c MSchG kann zivilrechtlich belangt werden, wer Erzeugnisse oder
Waren, von denen er weiss, dass sie mit einer nachgemachten, nachgeahmten oder rechts-
widrig angebrachten Marke versehen sind, verkauft, feilhilt oder in Verkehr bringt.

a) Das Immaterialgiiterrecht beruht auf dem Territorialititsprinzip, das die Anwendung
der Spezialgesetze von einer rdumlichen Beziehung des Gutes zum Schutzland abhingig
macht und auf dessen Gebiet beschriankt. Die Gesetze jedes Schutzlandes bestimmen selb-
stdndig, wie Rechte an Immaterialgiitern entstehen und erworben werden, welchen Inhalt
und Umfang sie haben. Das gilt auch fiir das MSchG, das den Schutz von Markenrechten und
deren Verletzung durch rechtswidrige Verwendung der Marke unabhingig vom Rechts-
schutz in andern Léndern regelt (TROLLER, Immaterialgiiterrecht I, 2. Aufl. S. 148 fT.; H.Da-
viD, Kommentar zum MSchG, 2. Aufl. S.52; MaTTER, Kommentar zum MSchG 8. 50).

Aus dem MSchG ergibt sich nach dem Territorialititsprinzip insbesondere, dass die
Eintragung einer Marke in das schweizerische Register nur Schutz in der Schweiz verleiht,
der als Inhaber Eingetragene hier aber allein berechtigt ist; dieser kann daher den ausschliess-
lichen Gebrauch des Zeichens beanspruchen, wenn Waren mit einer ausldndischen Marke,
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die mit der seinigen iibereinstimmt oder verwechselbar ist, auf dem schweizerischen Markt
erscheinen. Das gilt selbst dann, wenn er mit dem ausldndischen Markeninhaber durch
Zugehorigkeit zum gleichen Konzern wirtschaftlich verbunden ist und das Zeichen im
Ausland rechtmiissig angebracht worden ist. Anders verhilt es sich selbst zwischen zwei
Konzernfirmen nur dann, wenn beide zur Kennzeichnung gleichartiger Waren die ndmliche
Marke im Inland gleichzeitig gebrauchen diirfen, diese insbesondere im schweizerischen
Register nebeneinander eintragen liessen. Art. 60 MSchG lisst eine solche Eintragung bei
Konzernmarken zu, wenn der Gebrauch der Marke durch rechtlich selbstdndige, wirtschaft-
lich eng miteinander verbundene Firmen weder zur Tduschung des Publikums iiber die
Herkunft und die Beschaffenheit der Ware geeignet ist noch sonstwie das 6ffentliche Interesse
verletzt. Jede der beiden Firmen kann sich diesfalls der Verwendung der Marke durch Dritte
widersetzen, hat dagegen den Gebrauch durch die andere zu dulden (BGE 89 11100, 86 11272
und 274, 78 11 169/70).

Gemiss Art. 1 Ziff. 2 MSchG ist die Fabrik- und Handelsmarke ein Mittel, um die Her-
kunft der Ware festzustellen oder sie von andern Waren zu unterscheiden. Unter Herkunft im
Sinne dieser Bestimmung ist nicht wie in Art. 18 MSchG die Beziehung zu einem Orte, einer
Gegend oder einem Lande zu verstehen; gemeint ist vielmehr der Umstand, dass die Ware
aus einem bestimmten Unternehmen stammt, in ihm hergestellt oder von ihm in Verkehr
gebracht wird. Das trifft nicht nur zu, wenn die Marke zur Feststellung der Herkunft ange-
bracht wird, sondern auch, wenn der Inhaber in ihr ein Mittel zur Unterscheidung der Ware
sieht. Deswegen bestimmt Art. 11 Abs.1 MSchG denn auch, die Marke diirfe nur mit dem
Geschiift {ibertragen werden, dessen Erzeugnissen sie zur Unterscheidung dient (BGE 86 11
277). Bei Konzernmarken wird deren hinweisende Kraft freilich dadurch abgeschwicht, dass
sie nicht die Herstellung oder den Vertrieb durch eine bestimmte Firma andeuten, sondern
die Erzeugnisse als solche des Konzerns individualisieren. Gleichwohl ist auch in ihnen eine
Angabe iiber die Herkunft der Waren zu erblicken, die von den Konzernfirmen unter der
Marke erzeugt oder vertrieben werden (BGE 95 II 360 E. b und ¢, 86 II 279/80).

b) Art.24 MSchG schiitzt den Markeninhaber nach stindiger Rechtsprechung nur gegen
Handlungen, durch die das Publikum iiber die Herkunft eines Erzeugnisses getduscht werden
kénnte (BGE 9511193 und 465,86 11279 mit Zitaten). Das gilt auch fiir lit. ¢ der Bestimmung,
womit vor allem der Handel mit Waren untersagt wird, die im Sinne von lit.a und b
rechtswidrig mit der Marke gekennzeichnet werden. Im internationalen Warenverkehr erhilt
Art.24 lit.¢ MSchG freilich noch eine selbstindige Bedeutung, da die Kennzeichnung im
Ausland vom schweizerischen Recht nicht erfasst wird; sie ist aber als rechtswidrig anzu-
sehen, wenn die Ware ohne Zustimmung des schweizerischen Markeninhabers eingefiihrt
wird (TROLLER, Immaterialgiiterrecht I, 2. Aufl. S. 762; vgl. BGE 97 11172). Das gilt auch fiir
Konzernmarken, wenn die Abnehmer die damit versehene Ware nach den Umstéinden der
schweizerischen Konzernfirma zurechnen, nicht dagegen, wenn die Marke bloss als Hinweis
darauf zu verstehen ist, die Ware stamme aus irgendeinem inldndischen oder auslindischen
Konzernbetrieb (BGE 89 11 105 E. ¢, 86 1I 284 E. g).

2. — Nach dem angefochtenen Urteil stammten die von der Beklagten in der Schweiz
angebotenen OMO-Packungen aus dem Betrieb der Lever Sunlicht AG in Hamburg, die
ebenfalls dem Unilever-Konzern angehdrt, die Marke OMO bisher aber nicht mit Wirkung
fiir die Schweiz registrieren liess und sie selber auch nicht in der Schweiz gebraucht hat. Ob
die deutsche Konzernfirma sich wie die schweizerische und offenbar auch andere Tochter-
gesellschaften darauf beschrinkt, das von ihr hergestellte OMO-Waschmittel im Inland zu
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vertreiben, kann offenbleiben. Fiir das Gebiet der Schweiz ist jedenfalls nur die Kldgerin als
Inhaberin der Marke OMO im Register eingetragen, ohne ihre Zustimmung folglich aus-
schliesslich berechtigt, das Zeichen als Fabrik- und Handelsmarke im Inland zu gebrauchen
und sich einer rechtswidrigen Verwendung durch Dritte zu widersetzen. Dass sich die KI4-
gerin nach der Hinterlegungsurkunde im Verkehr mit dem Eidg. Amt fiir geistiges Eigentum
durch die Unilever (Schweiz) AG, Ziirich, vertreten lasst, Andert daran nichts. .

Was die Beklagte zur Begriindung ihrer Riige vorbringt, das Handelsgericht habe Art.24
lit.c MSchG unrichtig ausgelegt, geht an dieser Rechtslage vorbei.

a) Das gilt vorweg von ihrem Versuch, das streitige Zeichen nicht bloss als Konzern-
marke im Sinne von Art. 6% MSchG auszugeben, sondern den Gebrauch der Marke in der
Schweiz selbst dann dem Konzern zuzurechnen, wenn das Zeichen hier auf Waren auslidn-
discher Herkunft verwendet wird. Der Versuch scheitert im ersten Punkt schon daran, dass
die deutsche Tochtergesellschaft des Konzerns weder von der Mdglichkeit einer parallelen
Eintragung gemiss Art. 6% MSchG noch von der Méglichkeit einer internationalen Regi-
strierung mit Wirkung flir die Schweiz Gebrauch gemacht hat. Dass gemiss BGE 751348 ff.
angeblich auch die holldndische Muttergesellschaft dazu berechtigt wire, hilft dariiber nicht
hinweg; der Eintrag im schweizerischen Register lautet nur auf den Namen der Klégerin.

Es liegt auch nichts dafiir vor, dass eine ausldndische Konzernfirma die Marke in der
Schweiz neben der Kldgerin gebraucht habe, was geméss Art. 5 lit. C Abs.3 PVUe auch die
Schweiz als Verbandsland dulden miisste. Das Handelsgericht liess dahingestellt, inwieweit
OMO-Packungen, die seit Mitte 1976 gelegentlich im schweizerischen Detailhandel auf-
tauchten, aus dem Angebot der Beklagten stammten. Es stellt dagegen fest, dass die Kldgerin
bis heute willens gewesen und es ihr im wesentlichen auch gelungen ist, den Import aus-
landischer Ware mit der Marke OMO durch Dritte zu verhindern und das Zeichen in der
Schweiz allein zu verwenden. Die Beklagte vermutet denn auch, dass die Konzernfirmen den
Markt und damit auch den Gebrauch der Marke territorial geregelt haben und der Kontrolle
der Muttergesellschaft unterstehen. Das schweizerische Recht steht dem nicht entgegen.
Art. 11 MSchG gestattet vielmehr, das Markenrecht nach Staatsgebieten derart aufzuteilen,
dass die gleiche Marke in verschiedenen Ldndern zugunsten verschiedener Inhaber geschiitzt
wird (BGE 78 11170). Das leuchtet insbesondere bei einer Konzernmarke ein, die diesfalls im
einzelnen Land die Bedeutung einer Individualmarke erhalten kann.

Nach der Rechtsprechung gilt der Markengebrauch durch den Lizenznehmer als Ge-
brauch durch den Lizenzgeber (BGE 83 11330, 72 11427). Die Beklagte kann daraus nichts fir
sich ableiten, da sie nicht behauptet, die OMO-Packungen mit Zustimmung der deutschen
Konzernfirma eingefiihrt oder von ihr gar eine Markenlizenz erhalten zu haben; ein stell-
vertretender Gebrauch, welcher der deutschen Firma anzurechnen wire, ist daher zu ver-
neinen (vgl. TROLLER, a.a. O. [ S.332). Markenlizenzen sind iibrigens nur bei wirtschaftlich
enger Verbundenheit mit dem Lizenznehmer zulissig; sie haben zudem nicht den Ubergang
des Markenrechts auf den Lizenznehmer zur Folge, sondern geben diesem nur einen
Anspruch, das Zeichen als fremdes zu gebrauchen (BGE 92 II 280). Das deutsch-schweize-
rische Abkommen von 1892 (BS 11 S.1057, BBI 1950 III 468), wonach der Gebrauch der
Marke in einem Staat auch als Gebrauch im andern gilt, wird von der Beklagten mit Recht
nicht erwéhnt; darauf kdnnte sich nach dem, was in tatsichlicher Hinsicht feststeht, nur die
deutsche Firma selber berufen (BGE 100 II 231, 96 II 254/5).

Da das Zeichen OMO in der Schweiz nur von der Kldgerin hinterlegt worden ist, kommt
fir die Rechtswidrigkeit des streitigen Markengebrauchs auch nichts darauf an, ob der
Unilever-Konzern den Tochtergesellschaften gestattet, Waren unterschiedlicher Beschaffen-
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heit unter dem Zeichen OMO zu vertreiben. Der Hinweis auf den Cinzano-Entscheid des
Deutschen Bundesgerichtshofes (BGHZ 60 S.185 ff.) geht schon deshalb fehl, weil der Begriff
des Gebrauchs nach deutschem Recht erheblich weiter gefasst wird als nach schweizerischem
(BGE 100 I1 233/4) und die Konzernmarke, wie noch auszufiihren ist, in EWG-Staaten eine
andere Bedeutung hat als in der Schweiz. Wenn eine ausldndische Konzernfirma die Marke
in der Schweiz nicht eintragen lisst und hier nicht selber gebraucht, bleibt es dabei, dass die
inldndische Markeninhaberin sich dem Inverkehrbringen von Waren, die von jener im
Ausland mit der Marke versehen worden sind und von einem Dritten eingefiihrt werden, in
der Schweiz widersetzen kann (BGE 78 11 171).

b) Davon ist auch bei der Priifung der Frage auszugehen, ob das Publikum durch die
rechtswidrige Verwendung der Marke tiber die Herkunft der Ware getduscht werden kénnte.
Das Handelsgericht flihrt dazu insbesondere aus, die Beklagte behaupte nicht, dass bisher
entgegen dem Willen der Kldgerin erhebliche Mengen OMO-Waschmittel eingefiihrt wor-
den und hier wihrend Jahren angeboten worden seien; die Kligerin habe sich gegen die
Einfuhr vielmehr gewehrt, und zwar im wesentlichen mit Erfolg. Bei dieser Sachlage l&dsst sich
zum vorneherein nicht sagen, die schweizerischen Endabnehmer der Ware verstinden OMO
als Konzernmarke mehrerer Unternehmen, weshalb sie das Waschmittel irgendeinem
Betrieb im In- oder Ausland zuschrieben.

Davon kann um so weniger die Rede sein, als die Kldgerin ihr Erzeugnis auf die Bed{irf-
nisse des schweizerischen Abnehmers abgestimmt und den inldndischen Bedarf wihrend
Jahrzehnten mit dem in Olten hergestellten Produkt gedeckt haben will, was die Beklagte
nach dem angefochtenen Urteil nicht zu widerlegen vermochte. Das OMO-Waschmittel der
Klédgerin unterscheidet sich zudem durch die beigemischten blauen Nadeln, das Parfum und
seine textilschonende Wirkung namentlich von demjenigen der deutschen Firma. Bei sol-
chen Unterschieden ist es den schweizerischen Abnehmern, wie die Vorinstanz, insbeson-
dere gestiitzt auf ein EMPA-Gutachten feststellt, nicht gleichgiiltig, ob sie OMO-Ware
irgendeines Betriebes kaufen. Hausfrauen laufen beim Kauf von OMO-Packungen deutscher
Herkunft vielmehr Gefahr, iiber die schonende Behandlung der Wische oder andere Eigen-
schaften des schweizerischen Erzeugnisses getduscht zu werden.

Besondere Vorteile einer Ware haben mit den Funktionen der Marke im Sinne von Art. 1
Ziff.2 MSchG an sich freilich nichts zu tun (vgl. BGE 99 11108/9). Gleichwohl diirfen sie bei
Beurteilung der Tduschungsgefahr mitberiicksichtigt werden, da sie in Verbindung mit der
Marke Qualititsvorstellungen wecken, die Ware individualisieren und deshalb selbst inner-
halb eines Konzemns auf einen bestimmten Betrieb hinweisen konnen. Das liegt vor allem
dann auf der Hand, wenn die Marke wie hier mit der Ware identifiziert wird. Der Abnehmer
hat ein schiitzenswertes Interesse daran, in seiner auf Erfahrung begriindeten Erwartung
nicht dadurch getduscht zu werden, dass unter der gleichen Marke Waschmittel angeboten
werden, deren Qualitit oder Eigenschaften erheblich voneinander abweichen. Dass die
Qualititserwartung durch die Marke nicht garantiert ist, hindert den Richter nicht daran, auf
die Interessen der Abnehmer ebenfalls Riicksicht zu nehmen. Das angefochtene Urteil ist
daher auch unter diesem Gesichtspunkt nicht zu beanstanden.

Welche Vorstellungen die Abnehmer mit einer Konzernmarke verbinden, ob sie die
Ware einer bestimmten Firma zuschreiben oder ob ihnen die Herkunft innerhalb des Kon-
zerns gleichgiiltig ist, sind iibrigens Tatfragen, iiber die der kantonale Richter entscheidet.
Der vorliegende Fall unterscheidet sich in tatsdchlicher Hinsicht aber deutlich von dem in
BGE 86 II 271ff. veroffentlichten, wo es um international registrierte Marken eines Welt-
konzerns ging und die Tduschungsgefahr schon nach tatséichlichen Feststellungen der Vor-
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instanz zu verneinen war. Vergleiche mit diesem Entscheid helfen der Beklagten daher nicht.
Dass die Waschmittelreklame iiber die Landesgrenzen hinausreicht, ist dem Handelsgericht
nicht entgangen; es hat dem angesichts der marktrelevanten Unterschiede zwischen den
streitigen Produkten mit Recht keine besondere Bedeutung beigemessen, pflegt doch jeder
Konkurrent die Reklame auf die Vorteile seines Erzeugnisses auszurichten und Nachteile zu
verschweigen. Das Risiko des Publikums, iiber Unterschiede zwischen Konzernwaren aus
verschiedenen Lindern getduscht zu werden, wird dadurch nicht beseitigt, sondern eher
erhoht.

¢) Das Handelsgericht fand, dass das mit der Klage verlangte Verbot schon nach Mar-
kenrecht begriindet sei. Es liess deshalb dahingestellt, ob die Beklagte mit der rechtswidrigen
Verwendung der Marke OMO nicht nur Handlungen gemiss Art.24 lit.c MSchG, sondern
auch unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art.1 Abs.2 lit.d UWG begangen habe, was in
Féllen wie dem vorliegenden in der Regel zu bejahen ist (BGE 102 11127 E. 3 mit Hinweisen).
Die Frage kann auch im Berufungsverfahren offenbleiben, wenn das angefochtene Urteil zu
bestétigen ist.

3.-Ein von der Bundesversammlung genehmigter Staatsvertrag wird mit dem Austausch
der Ratifikationsurkunden fiir die Schweiz verbindlich und zum Bestandteil des Landes-
rechts. Seine Normen konnen deshalb neben den Behorden auch Einzelpersonen verpflich-
ten, wenn sie unmittelbar anwendbar, d. h. inhaltlich hinreichend bestimmt und klar sind,
um im Einzelfall Grundlage eines Entscheides zu bilden. Die erforderliche Bestimmtheit geht
vor allem blossen Programmartikeln ab. Sie fehlt auch Bestimmungen, die eine Materie nur
in den Umrissen regeln, dem Vertragsstaat einen betridchtlichen Ermessens- oder Entschei-
dungsspielraum lassen oder blosse Leitgedanken enthalten, sich also nicht an die Verwal-
tungs- oder Justizbehorden, sondern an den Gesetzgeber richten (BGE 100 Ib 230 E. 3,98 Ib
387,94 1672, 88 190/91).

Die Beklagte hilt in der Berufung daran fest, dass das zwischen der Schweiz und der
Europdischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) geschlossene Freihandelsabkommen (FHA),
das am 1. Januar 1973 in Kraft getreten ist (AS 1972 II 3115), die Gutheissung der Klage
ausschliesse. Sie beruft sich auf Art. 13 und 20 FHA. Nach der ersten Bestimmung diirfen im
Warenverkehr zwischen der Gemeinschaft und der Schweiz keine neuen mengenméssigen
Einfuhrbeschrinkungen oder Massnahmen gleicher Wirkung eingeflihrt werden (Abs. 1).
Bestehende Beschriankungen waren am 1. Januar 1973 und Massnahmen gleicher Wirkung
spétestens bis zum 1. Januar 1975 zu beseitigen (Abs. 2). Nach der zweiten Vorschrift sodann
steht das FHA Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverboten oder -beschrankungen insbeson-
dere nicht entgegen, wenn sie aus Griinden der offentlichen Sittlichkeit, Ordnung und
Sicherheit oder zum Schutze des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt
sind (Satz 1). Die Verbote oder Beschrinkungen diirfen jedoch weder ein Mittel zur will-
kiirlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschrinkung des Handels zwischen den
Vertragsparteien darstellen (Satz 2). Die Beklagte macht geltend, Art. 13 sei zusammen mit
Art.20 auszulegen; diesfalls umfassten die Massnahmen gleicher Wirkung auch das gewerb-
liche Eigentum. Das ergebe sich auch aus der Rechtsprechung des Europiischen Gerichts-
hofes zu den angeblich gleichlautenden Art.30 und 36 des EWG-Vertrages, woriiber die
Schweiz sich schon bei Abschluss des Abkommens habe Rechenschaft geben miissen.

a) Dem ist vorweg Abs.4 der Priambel zum FHA entgegenzuhalten, wonach keine
Bestimmung des Abkommens dahin ausgelegt werden darf, dass sie die Vertragsparteien von
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ihren Verpflichtungen aus anderen internationalen Vertrigen entbindet. Vor dem 1. Januar
1973 geschlossene Vertrige gehen daher dem Abkommen vor. Dazu gehdren insbesondere
die Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums und das Mad-
rider Markenabkommen, die auch von mehreren EWG-Staaten, insbesondere von der Bun-
desrepublik Deutschland, ratifiziert worden sind (AS 1970 S.620 und 1689,1976 S.923,1978
S.806). Nach diesen Vertriagen beurteilen sich grundsitzliche Fragen, wie die Funktion, der
Inhalt und die Verkehrsgeltung einer Marke, aber nach den Gesetzen des Verbandslandes, in
dem der Schutz verlangt wird (BGE 99 Ib 25 E. 4, 98 Ib 182 E. 2 mit Zitaten).

Aus der Entstehungsgeschichte des FHA ist festzuhalten, dass dieses ein reines Handels-
abkommen ist, das nicht wie der EWG-Vertrag einen einheitlichen Binnenmarkt mit Giber-
staatlicher Wettbewerbsordnung, sondern bloss eine Freihandelszone schaffen will. Es
beschrinkt sich zudem im wesentlichen auf den industriellen Freihandel. Bei seiner Aus-
handlung wurde nicht nur eine Pflicht zur gegenseitigen Angleichung der gemeinschaftlichen
und schweizerischen Rechtsnormen bewusst ausgeschlossen; die bestehenden Rechtsord-
nungen und deren uneingeschriankte autonome Durchsetzung wurden vielmehr gegenseitig
vorbehalten (BGE 104 IV 179 E. ¢ mit Hinweisen auf amtliche Stellungnahmen). Das
Abkommen sieht auch kein Organ vor, das wie der Europdaische Gerichtshof als Institution
der EWG die unmittelbare Anwendbarkeit einzelner Normen fiir die Vertragsparteien ver-
bindlich festlegen kénnte. Es begniigt sich mit einem Gemischten Ausschuss, der fiir die
ordnungsgemisse Erflillung des Abkommens zu sorgen hat, aber nur Empfehlungen aus-
sprechen kann (Art.29 FHA).

Diese Unterschiede sind auch bei der Auslegung einzelner Bestimmungen zu beachten,
weshalb es entgegen den Einwinden der Beklagten nicht angeht, die Rechtsprechung des
Europiischen Gerichtshofes zu analogen Bestimmungen des EWG-Vertrages unbesehen zu
iibernehmen. Die Schweiz wird durch das Abkommen nicht gezwungen, ihre Wirtschafts-
politik und innere Gesetzgebung mit derjenigen der EWG zu harmonisieren, mag es auch
naheliegen, in konkreten Fillen fiir gleichartige Probleme dhnliche Lésungen wie die Nach-
barstaaten anzustreben (Botschaft zum FHA, in BBI 1972 S.730); dies dndert jedoch nichts
daran, dass der schweizerische Richter das Abkommen seinem handelspolitischen Charakter
und Zweck entsprechend autonom auszulegen und anzuwenden hat. Staatsvertrdge sind
zudem in erster Linie nach ihrem Text auszulegen. Ist dieser klar und seine Bedeutung, wie
sie sich aus dem gewohnlichen Sprachgebrauch sowie aus dem Gegenstand und Zweck des
Vertrages ergibt, nicht offensichtlich sinnwidrig, so kommt eine andere Auslegung nur in
Frage, wenn aus dem Zusammenhang oder aus der Entstehungsgeschichte mit Sicherheit auf
eine vom Wortlaut abweichende Willenseinigung der Vertragsstaaten zu schliessen ist (BGE
971363 E. 3, 96 I 648 mit Hinweisen).

b) Art.13 FHA ist nach seinem Wortlaut klar, und fiir eine davon abweichende Ausle-
gung liegen keine Anhalte vor. Mit « Massnahmen gleicher Wirkung» kdnnen nur solche
gemeint sein, welche die Wareneinfuhr unmittelbar betreffen. Einfuhrverbote oder -be-
schrinkungen, die zum Schutze des gewerblichen Eigentums gerechtfertigt sind, werden in
Art.20 FHA ausdriicklich vorbehalten. Solche Vorbehalte kdnnen sich aber auch aus dem
schweizerischen Markenrecht ergeben, die Anwendung des Art. 13 FHA folglich ausschlies-
sen.

Die Vorschriften des Art. 13 richten sich zudem an den schweizerischen Gesetzgeber und
an die Verwaltung. Dass sie Rechte und Pflichten begriinden wiirden, welche der schwei-
zerische Richter in einem Entscheid {iber eine zivilrechtliche Streitigkeit zu beachten hiitte,
ist ihnen nicht zu entnehmen. Eine bestimmte Verhaltensnorm mit zivilrechtlichen Folgen
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ergibt sich auch dann nicht, wenn Art.13 in Verbindung mit Art.20 Satz 2 und 23 FHA
ausgelegt wird. Art.20 Satz 2 will Diskriminierungen und verschleierte Beschrankungen des
Handels von den Rechtfertigungsgriinden ausgenommen wissen, wihrend Art.23 lediglich
feststellt, welche Praktiken mit dem guten Funktionieren des Abkommens unvereinbar sind;
er erklirt sie im Gegensatz zu den entsprechenden Bestimmungen des EWG-Vertrages aber
weder als rechtswidrig noch als nichtig und sieht auch keine Sanktionen vor, sondern
ermdchtigt die Vertragsparteien lediglich, gemiss den in Art.27 FHA festgelegten Voraus-
setzungen und Verfahren vorzugehen (BGE 104 1V 179/80).

¢) Daraus erhellt, dass das mit der Klage verlangte Verbot vor Art.13 und 20 FHA
standhdlt, das angefochtene Urteil in diesem Punkte folglich ebenfalls nicht zu beanstanden
ist. Da die Voraussetzungen des Art. 24 lit. c MSchG gegeben sind, kann die Kldgerin sich als
Inhaberin der nach schweizerischem Recht geschiitzten Marke OMO auch nach Inkrafttre-
ten des FHA gegen den Import von Waren wehren, die im Ausland mit dem gleichen Zeichen
versehen worden sind.

4. - Beim vorsorglich angeordneten Verbot verhilt es sich nicht anders. Es ldsst sich nach
der aufgezeigten Rechtslage ebenfalls nicht als rechtswidrig ausgeben, weshalb die Beklagte
daraus keinen Schadenersatzanspruch ableiten kann. Damit ist der Widerklage die Grund-
lage entzogen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Ziirich
vom 3. Juli 1978 bestétigt.

MSchG Art. 1 Abs. 2 und Art. 7

Markenmdssiger Gebrauch

— Die Zeichen, die ein Hotel auf Krawatten und Manschettenkndpfen
des Personals, auf Zucker-, Butter- oder Konfitiireportionen sowie auf
Papierservietten, Feuerzeugen oder Aschenbechern anbringt, sind kei-
ne Marken im Sinne von Ari. 1 Abs. 2 MSchG. Sie dienen nicht der
Unterscheidung gegentiber Konkurrenzprodukten, sondern Reklame-
zwecken.

Zeichengebrauch auf Whisky- und Bierflaschen

— In Verbindung mit Waren wie Whisky und Bier, die im Hotel in
Konkurrenz mit gleichen Waren Dritter vorliegen, kénnen dieselben
Zeichen dagegen echte Marken sein.

— Das Anbringen der Biermarke auf Bierglisern und -flaschen, das
nach BGE 58 11167 als Gebrauch der Biermarke gilt, [dsst sich nicht mit
dem Zeichengebrauch auf Butter, Zucker oder Tee vergleichen, die ein
Restaurant seinen Kunden abgibt.
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Usage a titre de marque

— Les signes apposés par un hotel sur les cravates ou a la boutonniére
des jaquettes portées par les employés, ou encore sur des portions de
sucre, de beurre ou de confiture ainsi que sur des serviettes en papier, des
briquets ou des cendriers ne constituent pas des marques au sens de
Lart. 1 al. 2 LMF. Ils ne permettent pas de distinguer les produits de
ceux de la concurrence mais visent un but publicitaire uniquement.

Usage de signes sur des bouteilles de whisky et de biere

— En relation avec des marchandises telles que le whisky ou la biere,
qui, dans un hétel se trouvent en concurrence avec les produits simi-
laires de tiers, ces mémes signes peuvent en revanche constituer des
marques valables.

— L’apposition d'une marque de biere sur des verres et des bouteilles de
biere qui, selon 'ATF 58 11 167 vaut comme usage de marque, n’a rien
de comparable a 'emploi de signes sur les portions de beurre, de sucre
ou de thé qu’un restaurant fournit a sa clientéle.

PMMBI 18 (1979) 142, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen
Bundesgerichts vom 1. Juni 1979 1.S. C.I.G.A., S.p.A., gegen das
Amt.

A. —La Compagnia italiana dei grandi alberghi - C.1.G. A, S.p. A., a Venise est titulaire
en Italie d’'une marque verbale « CIGA » enregistrée dans ce pays le 11 novembre 1976 et
inscrite 4 I’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) le 4 février 1977, sous
len® 428857 (et 428 858, marque figurative). La Suisse figure parmi les pays intéressés a cet
enregistrement international.

Le 15 mars 1978, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (ci-aprés: le Bureau) a
émis un avis de refus provisoire de protection. Il relevait que les «marques de service» ne
peuvent pas étre enregistrées et qu’en ’espéce, «il y a présomption que le titulaire ne fournit
que des prestations de service». La marque était ainsi refusée pour les services des classes 39,
41 et 42 et pour les produits désignés sous les classes 29, 30, 32 et 33. Pour ces produits, la
titulaire était toutefois invitée a rendre vraisemblable qu’elle les fabrique ou en fait effecti-
vement le commerce, ou que telle est réellement son intention.

B.—-Le 9 janvier 1979, le Bureau a émis un avis de refus définitif partiel: la marque n’était
admise que pour le whisky (classe 33) vendu par la titulaire dans ses restaurants et bars
d’hétels; le rufus de protection était confirmé pour le surplus.

C.-La Compagnia italiana dei grandi alberghi—C.1. G. A., S. p. A., a formé un recours de
droit administratif au Tribunal fédéral. Elle conclut a ’annulation de la décision du 9 janvier
1979, «dans la mesure ou elle refuse la protection a la marque internationale CIGA
n° 428857 pour les produits désignés dans les classes 29, 30, 32 et 33». Le Bureau propose le
rejet du recours.
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Considérant en droit:

1. — La recourante invoque I’art.108 al.2 et 3 OJ et sollicite un délai d’un mois «pour la
production de toutes autres piéces utiles». Les conditions prévues par I’art.108 al. 3 OJ ne
sont toutefois pas remplies en [’espéce, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder a la recourante
le délai supplémentaire requis pour la production de nouvelles pieces.

2.~ La recourante renonce a contester le refus d’enregistrer la marque litigieuse pour les
services des classes 39, 41 et 42. Quant aux produits des classes 29, 30, 32 et 33, elle soutient
que les pieces versées au dossier —sachet de thé, emballage pour morceaux de sucre, sachet de
flGtes turinoises, emballage pour du beurre, «photocopie de deux pots de confiture» —
démontrent qu’elle fait usage de ladite marque non seulement pour du whisky, mais égale-
ment pour un certain nombre d’autres produits alimentaires, qui ne sont pas délivrés gra-
tuitement a la clientéle. Elle se réserve en outre d’établir sa volonté d’utiliser la marque en
cause pour divers autres produits rentrant dans les classes 29, 30, 32 et 33, dans ’exploitation
des restaurants rattachés a ses hotels. La recourante reléve a cet égard que l'activité du
restaurateur est «avant tout commerciale, voire de fabrication (préparation de mets) plus que
de service».

3.—a) Selon I’art. 5 al.1 de ’Arrangement de Madrid sur I’enregistrement international
des marques de fabrique et de commerce, dans la teneur qui lui a été donnée a Stockholm le 14
juillet 1967 (RO 1970 p. 601 et 1694) —applicable dans les rapports entre la Suisse et I'Italie —,
les conditions auxquelles la protection peut étre refusée a une marque sont définies par la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, dont le texte de Stock-
holm de 1967 (RO 1970 p. 601 et 620) a été ratifié par la Suisse et I'Italie. L’art. 6 al. 1 de cette
convention prévoit que les conditions de dép6t et d’enregistrement des marques de fabrique
ou de commerce sont déterminées dans chaque pays de 1'Union par sa législation nationa-
le.

L’art. ler al.2 LMF considére comme marques de fabrique les signes appliqués sur les
produits ou sur leur emballage, a I’effet de les distinguer ou d’en constater la provenance. En
vertu de I’art.7, seuls sont autorisés a faire enregistrer leurs marques les industriels, les
producteurs, les commergants, les administrations publiques qui exploitent une entreprise de
production ou de commerce.

b) Comme le reléve avec raison le Bureau, ce qui importe en I’espece est d’établir dans
quelle mesure I'emploi des signes de la recourante, tels qu’ils apparaissent dans les documents
fournis, représente un usage a titre de marque conforme 4 la loi sur les marques, et non pas de
rechercher si les prestations d’un restaurateur constituent ou non un pur service.

L’apposition de 'un des signes de la recourante sur des cravates, a la boutonniere de
jaquettes ou sur des pastilles de plastique n’est a I’évidence pas destinée a distinguer un
produit d’un autre, mais vise un but de publicité. Il en va de méme lorsque ces signes sont
appliqués sur des pailles, des portions de sucre, de beurre, de confiture, de thé, sur des
savonnettes, des serviettes en papier, des briquets ou des cendriers. La recourante ’a elle-
méme déclaré lors de sa demande de dép6t, en écrivant aprés avoir énuméré ces articles: «I!
cromotipo ed il marchio opportunamente posizionato proiettano I'immagine della Compa-
gniay» (annexe 18 aux observations du Bureau). Les piéces fournies par la recourante le 2
octobre 1978 montrent bien que le signe « CIGA HOTELS» ou « CIGA» n’est pas destiné &
distinguer la marchandise en question d’autres produits du méme genre, car les emballages
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portent déja une marque de production: GASTALDINO pour les grissoni torinese, Galbani
pour le beurre, «S.p. A. soc. italiana per I’ind. degli zuccheri, Genova» pour le sucre et
«Himalaya tea, E.Klippel S.p.A. Milano» pour le thé. Le signe « CIGA », apposé sur ces
emballages, ne peut donc que servir de publicité pour la recourante.

¢) La recourante reproche au Bureau d’adopter une position arbitraire en admettant le
signe litigieux pour du whisky, mais en le refusant pour du thé, du sucre, des biscuits, du
beurre et de la confiture, tous produits dont elle «fait réellement commerce ».

Le Bureau observe toutefois avec raison que contrairement aux articles tels que sucre,
beurre, allumettes etc., un whisky portant la marque de la recourante peut se trouver en
concurrence, au bar d’un hoétel par exemple, avec un whisky d’une autre marque; le signe
apposé sur I’étiquette sert alors réellement a distinguer le produit de ceux de la concurrence.
Au surplus, en vendant des bouteilles entiéres de whisky a des clients qui en gardent 'usage
exclusif, I’hételier fait effectivement le commerce de cette boisson. La distinction opérée par
le Bureau est ainsi fondée.

4. — Le Bureau admet avoir accepté des marques pour des sociétés telles que «Mc
Donald’s Corporation», mais il reléve que rien ne laissait supposer dans cette raison sociale
que ’on ait eu affaire a une société de service. Quoi qu’il en soit, ajoute-t-il avec raison, le
Bureau ne serait pas lié par une décision isolée malencontreuse. Chaque cas doit en effet étre
apprécié concretement, sans égard a un enregistrement antérieur injustifié (cf. ATF 99 Ib
340 s.).

La recourante invoque encore l’arrét ATF 58 11167, ou le Tribunal fédéral a considéré
comme margue un signe apposé sur des bouteilles et des verres a biére. Mais si I'individua-
lisation par une marque de la biére vendue dans un restaurant se rapproche de celle du whisky
de la recourante — tout au moins pour le signe apposé sur les bouteilles —, elle ne saurait étre
comparée a la fourniture de sucre, beurre ou thé aux clients avec un repas. On ne peut donc
pas tirer argument de cet arrét en ’espece.

MSchG Art. 3 Abs. 2, Art. 8 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2;

MMA Art. 7
Erneuerung
— Der auslindische Inhaber einer nationalen Marke kann sich nicht
aufeine Behandlung nach Art. 7 MMA berufen, fiir ihn gilt Art. 8 Abs. 2
MSchG.

Bezeichnung « MIXMASTER »
— Die Bezeichnung « MIXMASTER » ist fiir Mischgerdte ein werbe-
mdssiger Qualitdtshinweis. Ausdrticke wie « Meister» und « Mastery

sind beliebte Schlagworter zur Anpreisung von Waren als Spitzenpro-
dukte.

Verkehrsgeltung
— Der Gebrauchsunterbruch, durch den die Marke in Vergessenheit
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gerdt, zerstirt eine allfillige vorausgegangene Durchsetzung im Ver-
kehr.

— Die Durchsetzung der Marke im Ausland ersetzt die im Inland
erforderliche Verkehrsgeltung nicht.

Renouvellement
— Le titulaive étranger d’'une marque nationale ne peut pas se prévaloir
de lart. 7 AMM; seul vaut pour lui I'art. 8, al. 2, LMF.

Indication « MIXMASTER »

— Lindication « MIXMASTER », destinée a un mixeur, constitue une
indication de qualité a caractére publicitaire. Formules particuliére-
ment prisées, les expressions « Meister» ou « Mastery» sont utilisées
pour vanter les mérites des produits de haute qualité.

Notoriété

— Suite a une interruption de ['usage, la marque est tombée dans
loubli; elle n’a donc pas pu s’imposer dans le commerce.

— Le fait que la marque s'est imposée en affaires a ['étranger ne suffit
pas; elle doit avoir acquis une certaine notoriété en Suisse.

PMMBRBI 18 (1979) 1 32, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen
Bundesgerichts vom 30. Januar 1979 i.S. Sunbeam Corporation gegen
das Amt.

A. - Die Wortmarke « Mixmaster» ist am 12. April 1955 zugunsten der Sunbeam Cor-
poration, Chicago, unter Nr.157294 in das schweizerische Register eingetragen worden. Sie
ist flir den Gebrauch auf Kiichenmaschinen und deren Zubehor bestimmt. Am 8. April 1975
ersuchte ihre Inhaberin das Eidgen&ssische Amt flir geistiges Eigentum, den Eintrag der
Marke im Register zu erneuern. Das Amt fand, die Wortverbindung « Mixmaster» sei rein
beschreibender Art und daher nicht schutzfihig; sie besage, dass es sich bei den Geriten um
hochqualifizierte Mischer handle. Eine Erneuerung sei gleichwohl mdglich, wenn die
Gesuchstellerin den Nachweis erbringe, dass sich das Zeichen durch langen und ununter-
brochenen Gebrauch im Verkehr durchgesetzt habe.

Die Gesuchstellerin behauptete daraufhin, « Mixmaster» sei eine notorische Marke im
Sinne von Art.6 PVUe, und das damit versehene Gerit sei weltweit gesehen die erste und
meistgekaufte Kiichenmaschine, die von 1939 bis 1970 auch in der Schweiz massenhaft
abgesetzt worden sei. Im Jahre 1970 habe der Schweiz. Elektrotechnische Verein (SEV) die
technische Einrichtung der Maschine beanstandet, weshalb diese nachher nicht mehr ein-
gefiihrt werden konnte. Wegen Differenzen mit ihrem Vertreter konne sie keine Umsatz-
zahlen angeben, aus den Jahren 1950 bis 1970 aber Prospekte und Inserate vorlegen. Das Amt
erblickte darin keinen Nachweis fiir eine Verkehrsgeltung; es hielt der Gesuchstellerin viel-
mehr entgegen, aus den Unterlagen erhelle, dass sie das Zeichen stets zusammen mit der
Firma «Sunbeam» verwende, es also selber als Sachangabe verstche.
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Die Gesuchstellerin bestritt dies und legte eine Liste von in den USA beriihmten Marken
vor, zu denen auch «Mixmaster» gehort. Sie fiigte bei, der Markenbestandteil « Master»
konne sich nach dem Sprachgebrauch nur auf Personen beziehen und sei als Kennzeichen fiir
eine Maschine originell genug, um geschiitzt zu werden. Sie berief sich ferner auf die welt-
weite Eintragung der Marke, insbesondere in Englisch sprechenden Ldndern, wo die Schutz-
fahigkeit nicht angezweifelt worden sei. Sie hielt daran auch in einer weiteren Stellungnahme
fest.

Am 6. September 1978 wies das Amt das Gesuch um Erneuerung der Marke ab.

B. - Die Sunbeam Corporation fiihrt gegen diesen Entscheid Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde mit dem Antrag, ihn aufzuheben und die streitige Marke «fiir Mixer und deren
ZubehoOr», die zur Herstellung von Nahrungsmitteln und Getridnken bestimmt sind, im
Register erneuern zu lassen. Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

1. — Die Beschwerdefiihrerin anerkennt, dass das Amt die gesetzlichen Voraussetzungen
der Eintragung bei deren Erneuerung wiederum zu priifen hat (Art.8 Abs.2 MSchG und
Art. 18 Abs.1 MSchV). Dazu gehort auch, dass es bei der Erneuerung von einer als unrichtig
erkannten Praxis abgehen, auf verdnderte Verhiltnisse Riicksicht nehmen und an die Zulés-
sigkeit der Marke erhShte Anforderungen stellen darf (BGE 103 Ib 17 und 269/70 mit
Zitaten).

Nach Auffassung der Beschwerdeflihrerin darf das Amt das Ergebnis einer Ersthinterle-
gung nicht leichthin ausser acht lassen. Es besitze beim Entscheid iiber die Zuldssigkeit einer
Marke wohl ein gewisses Ermessen, das es im Zweifel aber zugunsten des Anmelders aus-
zuiiben habe, bei Priifung der gleichen Frage insbesondere nicht anders ausniitzen diirfe.
Wenn der frithere Entscheid materiell richtig sei und die Verhéltnisse sich wie hier nicht
wesentlich gedndert hétten, verlangten Rechtssicherheit und Vertrauensschutz, dass die
Registerbehorde die Ermessensfrage bei Erneuerung der Marke gleich beantworte. Sonst
werde im Verhiltnis zu jenen Auslindern, deren Heimatland dem Madrider Markenabkom-
men (MMA) nicht beigetreten ist, zweierlei Recht geschaffen, da Angehorige von Mitglied-
staaten die internationale Registrierung schon durch die Zahlung der Schutzgebiihr erneuern
konnten. Wire die Marke « Mixmaster» 1955 international z. B. durch eine belgische Toch-
tergesellschaft hinterlegt worden, so hétte das Amt die Marke erneuern miissen, da das
Madrider Abkommen in der Fassung von Nizza seit 1966 fiir Belgien und die Schweiz gelte.
Dass die Beschwerdefiihrerin Amerikanerin sei, rechtfertige keine andere Behandlung.

Eine Behandlung wie Angehérige aus Mitgliedstaaten kann die Beschwerdefiihrerin indes
schon deshalb nicht beanspruchen, weil sie ihren Sitz in den Vereinigten Staaten hat und
diese das Madrider Markenabkommen nicht unterzeichnet haben, ihren Angehorigen folg-
lich nicht die Vorteile von Mitgliedstaaten verschaffen konnen. Die Beschwerdefiihrerin
kann auch auf dem Umweg iiber eine hypothetische Hinterlegung der Marke durch eine
Tochtergesellschaft in einem Mitgliedstaat nichts fiir sich herleiten, da eine internationale
Eintragung so oder anders fehlt. Die Voraussetzungen einer internationalen und nationalen
Erneuerung des Registereintrages weichen zudem erheblich voneinander ab. Im ersten Fall
kann die Registrierung jederzeit durch Zahlung der Gebiihr fiir 20 Jahre erneuert werden
(Art.7 MMA), im zweiten ist die Zulissigkeit der Marke dagegen erneut zu priifen (Art.8
Abs.2 MSchG) und die Registrierung zu verweigern, wenn eine Eintragung nach den tat-
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sdchlichen Verhiltnissen oder aus Griinden der Rechtsgleichheit sachlich nicht mehr ver-
tretbar ist. Wollte das Amt die erhdhten Anforderungen an die nationale Erneuerung des
Eintrages in Féllen wie hier libergehen und sich mit den Voraussetzungen der internationalen
begniigen, so wire darin nicht eine «schonende Ermessensbetétigung», sondern eine Ver-
letzung des Gesetzes zu erblicken.

Dass fiir Angehorige der Vereinigten Staaten die Pariser Verbandsiibereinkunft (PVUe) in
der Stockholmer Fassung von 1967 gilt (AS 1973 1I S.1711/12), hilft der Beschwerdeflihrerin
nicht. Grundsitzliche Fragen, welche z. B. den Inhalt oder die Verkehrsgeltung einer Marke
betreffen, sind nach den Gesetzen des Landes zu beurteilen, in dem der Schutz beansprucht
wird (BGE 99 Ib 25 E. 4, 98 Ib 184/5). Das ist auch den Einwinden entgegenzuhalten, die
Marke « Mixmaster » sei in etwa 40 Liandern hinterlegt und ihre Inhaberin habe im Vertrauen
darauf, dass das Zeichen in der Schweiz weiterhin als schutzfihig betrachtet werde, «ent-
scheidende Dispositionen getroffen» und bis 1970 dafilir hier intensiv geworben. Die
Beschwerdeflihrerin durfte sich nicht leichthin daraufverlassen, dass die Marke nach Ablauf
der Schutzdauer im schweizerischen Register erneuert werde, zumal sie die Maschine seit
1970 nicht mehr einfithren konnte.

Es ist dem Amt nicht verwehrt, eine Praxis aufzugeben, wenn es sie fiir unrichtig oder eine
Verschirfung wegen verinderter Verhiltnisse oder zunehmender Missbrauche fiir notwen-
dig hilt und dafiir sachliche Griinde anfithren kann (BGE 96 1757 E. 2 und 91 1359 E. 6 mit
Zitaten). Es will bereits vor rund 10 Jahren seine Auffassung bezliglich der Zuléssigkeit von
Ausdriicken wie « Master» und «Meister», die sich angeblich zu gebrduchlichen Rekla-
meschlagwortern entwickelten, gedndert haben. Zum Beweis legt es vier Berichte von Rek-
lameberatern und Werbeagenturen vor, die diese Entwicklung bestitigen. Wie aus seinen
Beilagen erhellt, hat das Amt zudem seit Jahren mehrere Dutzend Marken, die ganz oder
teilweise aus dem Wort « Master» bestanden, als unzuldssig zurlickgewiesen. Im vorliegen-
den Fall kann sich somit bloss fragen, ob die Auffassung des Amtes vor dem Gesetz standhélt
oder besondere Umstidnde eine Ausnahme rechtfertigen.

2.—Nach Art. 14 Abs.1 Ziff. 2 MSchG darfeine Marke nicht eingetragen werden, wenn sie
als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen enthilt. Als Gemein-
gut gelten offene oder leicht erkennbare Hinweise insbesondere auf Eigenschaften, die
Beschaffenheit oder den Zweck der Erzeugnisse, fiir welche die Marke bestimmt ist. Dass eine
Wortmarke einer Fremdsprache entnommen ist und daher in der Schweiz bloss von einem
bestimmten Kreis, z. B. nur von Fachleuten, als Bezeichnung einer Eigenschaft oder Waren-
art verwendet wird, schliesst ihre Wiirdigung als Gemeingut nicht aus (BGE 104 Ib 66 E. 1 und
dort angefiihrte Urteile). Diese Rechtsprechung berticksichtigt, dass in der Schweiz auch
Fremde leben und fremde Sprachen, insbesondere Englisch, verstanden werden. Enthélt eine
Marke unzuldssige Hinweise auf die Ware, so rechtfertigt sich eine Ausnahme nur, wenn sie
sich als Individualzeichen in der Schweiz durchgesetzt hat (BGE 103 Ib 270 E. 2 mit Zita-
ten).

a) Die streitige Marke besteht aus den englischen Woértern «mix» und « Master». Das
erste bedeutet als Verb insbesondere vermischen, vermengen, anrlihren, zusammenmischen,
das zweite als Substantiv vorweg Meister, Gebieter, Lehrer, Vorsteher (Cassell’s English-
German Dictionary, 12. Aufl. 1968; Wildhagen, Englisch-Deutsches Worterbuch, 1970).
Dem englischen Verb nachgebildet sind die deutschen Wérter mixen (Getrinke mischen)
und Mixer (jemand, der Getrdnke mischt), die mit dieser Bedeutung seit langem zum deut-
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schen Wortschatz gehoren (Wahrig, Deutsches Worterbuch, 1972 ; Duden, Das grosse Wor-
terbuch der deutschen Sprache, 1978 Bd.4).

Die Wortmarke « Mixmaster» ldsst sich daher zwanglos mit « Mischmeister» wiederge-
ben. In Verbindung mit dem Zweck der Kiichenmaschine, fiir welche die Marke bestimmt ist,
ergibt sich eine beschreibende Angabe tiber die Qualitdt der Maschine. Die Marke verspricht
ein Gerit, das die zu verarbeitenden Stoffe oder Flilssigkeiten wie ein Meister, d. h. mit
grosser Fertigkeit oder perfekt mischt. Darin liegt ein werbemaéssiger Qualitdtshinweis, der
erkennbar ist. Die Marke l4sst sich deshalb weder als blosse Phantasiebezeichnung noch als
«pragnanten Stabreim» ausgeben, « der irgendwie aufein Mischgerit hinweist ». Ihr Hinweis
aufeine besondere Qualitdt der Maschine liegt fiir weite Kreise der Bevdlkerung ebenso nahe
wie z.B. der Sinn der Worter «top set», «dominant», «ever fresh» und «tender», die das
Bundesgericht als vergleichende oder beschreibende Beschaffenheitsangaben gewiirdigt und
daher als Marken abgelehnt hat (BGE 97 I 82, 96 1250, 91 1 358; PMMBI 1974 1 S.65).

Entgegen der Auffassung der Beschwerdefiihrerin geht es nicht an, im Bestandteil « Ma-
ster» bloss die berufliche Stellung einer Person erblicken zu wollen; das hiesse, ithn losgelost
nicht nur von der Vorsilbe «mix», sondern auch von der Maschine betrachten. Ob eine
Marke zulissig sei, beurteilt sich nach dem Eindruck, den sie als Ganzes und in Verbindung
mit der Ware macht. Das ist auch dem Einwand entgegenzuhalten, eine 1976 veranlasste
Markenuntersuchung habe ergeben, dass der Schweizer unter « Mixmaster» nicht ir-
gendeinen Mixer, sondern eine Phantasiemarke verstehe. Die Frage an die Fachhindler, ob
sie « Mixmaster» kennen wiirden, galt der Verkehrsgeltung der Marke und wurde, wie aus
den Angaben der Beschwerde erhellt, ohne Bezugnahme auf die Maschine gestellt. Fehl geht
schliesslich auch der Versuch, die Marke als Zweifel- oder Grenzfall ausgeben zu wollen;
davon kann um so weniger die Rede sein, als Ausdriicke wie « Meister» und « Master» nach
den Akten zu beliebten Schlagzeilen gehdren, um Waren als Spitzenprodukte anzuprei-
sen.

b) Eine Bezeichnung, die nicht fiir den Gemeingebrauch freizuhalten ist, kann sich zu
einem Individualzeichen fiir Waren aus einem bestimmten Betrieb entwickeln und damit zu
einer schutzfihigen Marke werden, wenn sie wihrend ldngerer Zeit ununterbrochen
gebraucht worden ist. Die streitige Marke erflillt diese Voraussetzungen nicht. Die damit
versehene Maschine durfte seit 1970, als der SEV deren technische Einrichtung beanstandete,
nicht mehr eingefiihrt werden. Die Marke geriet darauf hin selbst beim Verkaufspersonal von
Fachgeschiften in Vergessenheit; bei der Untersuchung von 1976 musste nach den eigenen
Angaben der Beschwerdefiihrerin festgestellt werden, dass eine Verkehrsgeltung «schlecht-
hin nicht bestand», was angesichts des vielfdltigen und hiufig wechselnden Angebotes von
Mischgerdten nicht verwundert. Das Amt folgert daraus mit Recht, eine allfillige Entwik-
klung von « Mixmaster» zum Individualzeichen zwischen 1955 und 1970 sei dadurch zerstort
worden, dass die Marke nachher in der Schweiz nicht mehr gebraucht worden ist.

Bei diesem Ergebnis hilft der Beschwerdefiihrerin auch nicht, dass die Bezeichnung
«Mixmaster» vor allem in englischsprachigen Lindern ein Freizeichen wire, sich minde-
stens dort im Verkehr durchgesetzt habe und in den Vereinigten Staaten geradezu als
beriihmte Marke gelte. Gewiss konnen Tatumstidnde wie die Verkehrsgeltung im Ursprungs-
land Indizien dafiir sein, dass ein Individualzeichen durch fortgesetzien Gebrauch auch im
Einfuhrland bekannt geworden ist (BGE 99 Ib 31). Im vorliegenden Fall wurde dieser
Gebrauch in der Schweiz aber von 1970 bis heute mit der Folge unterbrochen, dass die
streitige Marke nach der Untersuchung von 1976 hier iiberhaupt nicht mehr bekannt ist. Die
Argumentation der Beschwerde lduft deshalb darauf hinaus, die erforderliche Verkehrsgel-
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tung im Inland durch eine solche im Ausland ersetzen zu wollen, was nicht angeht; die
Beschwerdefiihrerin kann sich dafiir weder auf schweizerisches Markenrecht noch auf die
Rechtsprechung iiber die Durchsetzung von Herkunftszeichen im Ursprungsland berufen
(BGE 100 Ib 356, 99 Ib 25 E. 4).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

MSchG Art. 3 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2
Die Wortverbindung « MAKROBLEND » enthdlt zwei unverkennbare
Hinweise auf einen Kunststoff, der durch Vermischung hochmolekula-
rer Elemente im Blendverfahren zustande kommt. Als Marke fiir
Kunststoff gibt sie unmittelbar Aufschluss tiber die Warenart und
Warenstruktur.

La combinaison verbale «k MAKROBLEND » contient deux références
évidentes a une matiére synthétique obtenues a partir d'un mélange de
substances a haute densité moléculaire. En tant que marque pour des
matiéres synthétiques elle renseigne sur le genre et la structure du
produit.

PMMBI 18 (1979) 1 56, Urteil der L. Zivilabteilung des Schweizerischen
Bundesgerichts vom 30. Juli 1979 1.S. Bayer gegen das Amt.

Das Bundesgericht zieht im Verfahren
gemdiss Art. 109 OG in Erwdgung:

1.-Die Bayer AG in Leverkusen (BRD) fiihrt Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen eine
Verfligung des Eidgenossischen Amtes flir geistiges Eigentum, das am 17. April 1978 ihrer
Wortmarke « Makroblend» den Schutz fiir das Gebiet der Schweiz endgiiltig verweigert hat.
Die Marke ist in der Zeichenrolle des Deutschen Patentamtes eingetragen und unter
Nr.425750 auch international registriert. Sie ist fiir den Gebrauch auf Waren der interna-
tionalen Klassen | und 17 bestimmt. Dazu gehdren nach der Warenliste der Markeninhaberin
insbesondere chemische Produkte flir industrielle und wissenschaftliche Zwecke, kiinstliche
und synthetische Harze sowie Kunststoffe, sei es in Form von Rohstoffen oder Halbfabri-
katen.

Das Amt fand, die Marke erschopfe sich in beschreibenden Angaben iiber die Zusam-
mensetzung und Herstellung der Produkte; sie entbehre daher der Unterscheidungskraft und
konne sich zudem als tduschend oder blosse Defensivmarke erweisen.

Die Beschwerdefiihrerin beantragt, die angefochtene Verfligung aufzuheben und die
Marke « Makroblend» in der Schweiz zu schiitzen, was das Amt dem Internationalen Biiro
mitzuteilen habe.
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2.-Die angefochtene Verfligung wurde am 3. Mai 1978 vom Internationalen Biiro an die
Bayer AG in Leverkusen weitergeleitet. Da der 4. Mai 1978 ein Feiertag (Himmelfahrt) war,
ist anzunehmen, die Sendung sei der Gesellschaft erst am Montag, dem 8. Mai, durch die
Deutsche Post zugestellt worden. Die am 7. Juni 1978 in der Schweiz der Post libergebene
Beschwerde kann deshalb als rechtzeitig angesehen werden. Das Amt wendet dagegen denn
auch nichts ein.

3. — Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz gelten seit 1970 das
Madrider Abkommen {iber die internationale Registrierung von Marken (MMA) sowie die
Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe) in den am
14. Juli 1967 in Stockholm revidierten Fassungen (AS 1970 S.620 und 1689, 1973 S.1711 und
1717). Nach Art. 5 Abs.1 MMA darfein Verbandsland einer international registrierten Marke
den Schutz nur verweigern, wenn nach den in der PVUe genannten Bedingungen ihre Ein-
tragung in das nationale Register abgelehnt werden diirfte. Das trifft geméss Art, 6avinquies
lit. B PVUe insbesondere zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder als
Beschaffenheitsangabe anzusehen ist (Ziff. 2) oder wenn sie gegen die guten Sitten verstdsst
(Ziff. 3).

Diese zwischenstaatliche Regelung entspricht den in Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG vorge-
sehenen Ablehnungsgriinden, wonach eine Marke nicht eingetragen werden darf, wenn sie
als Gemeingut zu verstehen oder geeignet ist, den Kdufer in irgendeiner Hinsicht irrezufiih-
ren. Als Gemeingut im Sinne dieser Bestimmung gelten unter anderem offene oder unschwer
erkennbare Hinweise auf Eigenschaften oder die Beschaffenheit der Erzeugnisse, fiir welche
die Marke bestimmt ist (BGE 103 Ib 18/19 und 270, 101 Ib 15,100 Ib 251,99 1b 24,99 11403, 98
II 144 und 402). Dass eine Marke aus fremdsprachigen Wortern besteht und daher in der
Schweiz bloss von einem bestimmten Kreis, z. B. nur von Fachleuten als Bezeichnung einer
Eigenschaft oder einer Warenart verstanden wird, schliesst ihre Wiirdigung als Gemeingut
nicht aus (BGE97183,961755,951479,911358). Irrefiihrend ist eine Marke insbesondere,
wenn sie beim Kiufer den Eindruck erweckt, die damit versehene Ware habe bestimmte
Eigenschaften, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft (BGE 96 1 757 E.3).

4. - Das streitige Zeichen ist eine reine Wortmarke, da es jeder besondern graphischen
Ausgestaltung entbehrt. Es besteht-aus den Teilen «makro» und «blend», die Fremdspra-
chen entnommen und deshalb vorbekannt sind. Sein erster Bestandteil stammt aus dem
griechischen Eigenschaftswort « Makros» und bedeutet gross. Mit diesem Sinn kommt er als
Vorsilbe auch in andern Wortverbindungen vor, die namentlich unter Fachleuten allgemein
iiblich sind. Auf dem Gebiete der Chemie gehdren dazu z.B. Fachausdriicke wie Makro-
analyse, Makrochemie, Makromolekiile, Makrolide und Makropolymer. Makromolekiile
haben mindestens 1000 Atome und ein Molekulargewicht von 10000 ; auf hochmolekularen
Verbindungen sind neben vielen Naturstoffen und Umwandlungsprodukten auch zahlreiche
Kunststoffe aufgebaut, die durch Polymerisation, Polykondensation und Polyaddition ent-
stehen (R6mpp, Chemie Lexikon, Stuttgart 1958, 4. Aufl. Bd.2 Spalte 2717/18; Herders
Standard Lexikon, Freiburg 1960, Bd.2 Spalte 1124).

Der Markenbestandteil «blend» sodann ist ein englisches Wort, das je nach seiner Ver-
wendung als Haupt- oder Tatigkeitswort mit Mischung, Gemisch, Verschnitt oder vermi-
schen, vermengen, ineinander {ibergehen, sich verbinden, sich vermischen zu iibersetzen ist
(Cassell’s English-German Dictionary 1968, Langenscheidts Enzyklopidisches Worterbuch
der englischen und deutschen Sprache, je unter «blend»). Eine zur Herstellung von Kunst-
stoffen angewandte Methode, nach der hochmolekulare Komponenten miteinander ver-
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mischt werden, ist in Fachkreisen als « Blenden» oder « Blendverfahren» bekannt; das dabei
entstehende Produkt wird « Polyblend » oder kurz « Blend» genannt (G. Heufer, Neue Poly-
propylen-Elastomerblends, in « Kunststoffen» 1978 S.145; Stoeckhert, Kunststoff-Lexikon,
6.Aufl. S.259).

In Verbindung mit dem von der Beschwerdefiihrerin beanspruchten Warenbereich ent-
hilt die Marke « Makroblend » daher zwei unverkennbare Hinweise aufeinen Kunststoff, der
durch Vermischung makromolekularer Elemente im Blendverfahren zustande kommt; sie
gibt damit unmittelbar Aufschluss iber die Art und Struktur der Ware, hat folglich als
Beschaffenheitsangabe zu gelten. Um ihr einen solchen Sinn beizulegen, bedarf es bei
Abnehmerkreisen, welche von der Beschwerdefiihrerin mit solchen Stoffen beliefert werden,
keiner besonderen Gedankenarbeit, wie in der Beschwerde behauptet wird. Das Zeichen ist
von Fachleuten, die das Amt befragt hat, denn auch so verstanden worden. Dass das Wort
«Makroblend» neu ist und eine geschlossene Einheit bilden soll, hilft der Beschwerdefiih-
rerin nicht. Ob eine Marke zulissig sei, beurteilt sich nach dem Eindruck, den sie in Ver-
bindung mit der Ware als Ganzes macht. Die Neuheit eines Wortes sodann schliesst seine
Wiirdigung als Gemeingut nicht aus; dies ldsst sich namentlich dann nicht sagen, wenn es wie
hier aus vorbekannten Teilen zusammengesetzt ist und sein Sinn fiir Abnehmer der Ware auf
der Hand liegt (BGE 95 I 480). Das streitige Zeichen ist schon daher als Marke abzuleh-
nen.

Die Beschwerdefiihrerin will die Marke nach ihrem Warenverzeichnis auch fir «chemi-
sche Produkte» verwenden, die sie an die Industrie oder an Forschungsinstitute verkauft. Fiir
solche Produkte wirkt die Bezeichnung « Makroblend», die auf ein Gemisch von hochmo-
lekularen Stoffen hinweist, aber irrefiihrend oder defensiv und darf aus diesem Grunde
ebenfalls nicht als Marke zugelassen werden.

5. — Dass die Zeichen «Makrothyl», «Makropox», « Makromol» und « Makromin»
international als Marken registriert worden sind, ergibt nichts zugunsten der Beschwerde-
fiihrerin. Die Marken « Makromin» und « Makromol» sind nicht fiir Kunststoffe eingetragen
und lassen sich schon deshalb nicht mit « Makroblend» vergleichen. Das Zeichen « Ma-
krothyl» ist u.a. fiir Kunststoffe enthaltende Erzeugnisse bestimmt, enthdlt aber eine End-
silbe mit Phantasiecharakter; seine Eintragung ist zudem 1977 nicht mehr erneuert worden.
Ahnlich verhilt es sich mit der Marke «Makropox», die zwar ausdriicklich fiir makromo-
lekulare Stoffe registriert ist, aber ebenfalls mit einer Phantasiebezeichnung endet. Zu
bedenken ist schliesslich, dass es dem Amt nicht verwehrt ist, eine Praxis aufzugeben, wenn es
sie fiir unrichtig oder eine Verschérfung wegen verdnderter Verhiltnisse oder zunehmender
Missbriuche fiir notwendig hilt und dafiir sachliche Griinde anfiihren kann (BGE 96 1 757
E.2 und 911 359 E.6 mit Zitaten).

MSchG Art. 3 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2
Auch Ausdriicke oder Markenbestandteile, die nur einer Landesspra-
che angehoren, konnen ein Zeichen zum Gemeingut machen.
Die Marke « BIOCERNE » verspricht ein biologisches Mittel gegen
Augenringe. Sie weist namentlich fiir die franzdosischsprachige Kdufer-
schaft offen auf die Beschaffenheit und den Zweck von auf biologischer
Basis hergestellte « anticernes» hin.
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Relévent du domaine public les expressions ou éléements de marques
libellés dans 'une des langues nationales.

La marque « BIOCERNE» couvre un traitement biologique contre les
cernes. Pareille marque informe le consommateur de langue francaise
sur la nature et le but de produits biologiques anticernes.

PMMBI 18 (1979) 1 54, Urteil der 1. Zivilabteilung des Schweizerischen
Bundesgerichts vom 12. September 1979 1.S. Pharma-Cosma gegen das
Amt.

Das Bundesgericht zieht im Verfahren
gemdss Art. 109 OG in Erwdgung:

1. — Die Pharma-Cosma AG in Ziirich flihrt Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen eine
Verfiigung des Eidgendssischen Amtes flir geistiges Eigentum, das am 12. Mirz 1979 ihr
Gesuch um Eintragung der Wortmarke «Biocerne» zurlickgewiesen hat. Die Gesellschaft
will mit dieser Marke «auf biologischer Basis hergestellte Mittel zur Korper- und Schén-
heitspflege, Seifen und Parfiime» kennzeichnen.

Das Amt fand, dass die streitige Marke wegen ihrer vorbekannten Bestandteile unmit-
telbar auf die Beschaffenheit und den Anwendungsbereich schliessen lasse, fir welche sie
bestimmt sei; sie tauge namentlich im franzdsischen Landesteil nicht zur Unterscheidung
und diirfe daher nicht eingetragen werden.

Die Beschwerdeflihrerin beantragt, die angefochtene Verfiigung aufzuheben und das Amt
zu verhalten, ihrem Gesuch um Eintragung der Marke zu entsprechen.

2. — Gemiss Art. 14 Abs.1 Ziff.2 MSchG diirfen Marken insbesondere nicht eingetragen
werden, wenn sie als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen
enthalten. Als Gemeingut im Sinne dieser Bestimmung gelten unter anderem offene oder
unschwer erkennbare Hinweise auf Eigenschaften, die Beschaffenheit oder den Zweck der
Ware, fiir welche die Marke bestimmt ist; diesfalls entbehrt die Marke der gemiss Art. 1 Ziff. 2
MSchG erforderlichen Unterscheidungskraft, weshalb das Amt ihre Eintragung zu verwei-
gern hat (BGE 103 Ib 18/19 und 270, 101 Ib 15, 100 Ib 251, 99 Ib 24, 99 11403, 98 II 144 und
402).

Beim streitigen Zeichen geht es um eine reine Wortmarke, die aus den vorbekannten
Teilen «Bio» und «cerne» besteht. Mit dem fiir markenméssige Beniitzung anscheinend
recht beliebten Ausdruck «bio» hatte sich das Bundesgericht in jiingerer Zeit namentlich in
den Zusammensetzungen « Bioclinique» (BGE 101 Ib 15), « Biovital» (BGE 99 II 402) und
«Bionormy (Urteil vom 29. Miérz 1977 1.S. Merck, verdffentlicht in PMMBI 1977 1 44) zu
befassen. Wie in diesen Entscheiden ausgefiihrt worden ist, stammt der Ausdruck aus dem
Griechischen, bedeutet in erster Linie Leben und kommt in Haupt- wie in Eigenschaftswor-
tern vor; im Wort «biologisch» weist er vor allem auf die naturreine Zusammensetzung oder
Erzeugung von Nahrungsmitteln hin, die in Verbindung damit angepriesen werden. Als
Hinweis auf Produkte von natiirlicher Beschaffenheit werden das Wort «biologisch» und die
Abkliirzung « Bio» auch in der Werbung fiir Pflege- und Schonheitsmittel verwendet (BGE
101 Ib 17). Unter dem der franzdsischen Sprache entnommenen Ausdruck «cerne» sodann ist
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eine bleifarbige oder blduliche Zone zu verstehen, die sich um miide Augen oder um eine
schlecht behandelte Wunde zu bilden pflegt (Grand Larousse, Encyclopédique, und Le Petit
Robert, Dictionnaire, je unter dem Stichwort «cerne»); im Deutschen ldsst sich das Wort
allgemein mit Kreis oder Ring und auf dem medizinischen Gebiet mit Augenring, Augen-
schatten oder Wundring wiedergeben (Langenscheidts Grossworterbuch, Franzo-
sisch—-Deutsch Bd.1 unter «cerne»).

In Verbindung mit den Waren, die nach dem Verzeichnis der Beschwerdefiihrerin mit der
streitigen Marke « Biocerne» versehen werden sollen, ergibt sich daher ein offener Hinweis
aufdie Beschaffenheit und den Zweck des Produktes. Das Zeichen verspricht ein biologisches
Mittel gegen Augenringe. Darin sind beschreibende Angaben zu erblicken, weshalb sich die
Wortverbindung nicht als originelle Phantasiebezeichnung ausgeben lisst, mag sie auch neu
sein; das schliesst ihre Wiirdigung als Gemeingut nicht aus, wenn ihr Sinn fiir Kreise, an die
sich die Marke richtet, offenkundig ist. Das trifft hier namentlich auf die franzosische
Schweiz zu, wo die Marke wegen ihrer vorbekannten Bestandteile ohne besondere Gedan-
kenarbeit so zu verstehen und «anticerne» bereits als dhnliche Warenart bekannt ist. Die
Beschwerdefiihrerin verkennt, dass auch fremdsprachige Ausdriicke oder Markenbestand-
teile, die nur einer Landessprache angehdren, ein Zeichen zum Gemeingut machen kénnen
(BGE 95 1479).

Dass das Zeichen «Biocerne» in der Bundesrepublik als schutzfihig anerkannt und
zugelassen worden ist, hilft der Beschwerdefiihrerin nicht. Nach stidndiger Rechtsprechung
ist jedes Verbandsland befugt, die Zuldssigkeit einer Marke nach seiner eigenen Gesetzge-
bung und Verkehrsanschauung zu priifen (BGE 89 1297 E. 7 mit Hinweisen). Die Beriick-
sichtigung der Verhiltnisse in der Bundesrepublik liefe darauf hinaus, dass iiber die Bedeu-
tung, die der Wortverbindung gerade nach der franzésischen Sprache zukommt, in der
Schweiz hinweggesehen wird, obschon diese Sprache hier National- und Amtssprache ist
(BGE 99 Ib 33 E.e).

Schliesslich kann die Beschwerdefiihrerin auch daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten,
dass das Amt der 60er Jahre verschiedene Wortverbindungen zugelassen hat, welche eben-
falls die Abkiirzung «Bio» enthalten; das gibt ihr keinen Anspruch auf Schutz einer Marke
mit beschreibenden Angaben. Einige dieser Marken hatten damals noch offensichtlich
Phantasiecharakter (z.B. «Biopass»); bei andern spielte die inzwischen zum Modewort
gewordenen Abkiirzung « Bio» noch nicht die gleiche Rolle wie in jiingster Zeit. Zu bedenken
ist ferner, dass es dem Amt nicht verwehrt ist, eine Praxis aufzugeben, wenn es sie fiir
unrichtig oder eine Verschirfung wegen verdnderter Verhiltnisse oder zunehmender Miss-
brauche fir notwendig hélt und dafiir sachliche Griinde anfiihren kann (BGE 96 1757 E.2
und 91 I 359 E.6 mit Zitaten).

MSchG Art.3 Abs.2 und Art. 14 Abs.1 Ziff:2
Die Marke « ADVANCE » verspricht technisch fortschrittliche Erzeug-
nisse, die, verglichen mit dhnlichen Produkten von Mitbewerbern, eine
Verbesserung oder Vervollkommnung darstellen.
Damit kommt die Marke einer verkappten Werbung fiir besondere
Eigenschaften der mit ihr versehenen Waren gleich, wofiir kein Schuiz
nach Markenrecht beansprucht werden kann.
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Nach stindiger Rechtsprechung ist jedes Verbandsland befugt, die
Zuldssigkeit einer Marke nach seiner eigenen Gesetzgebung und Ver-
kehrsanschauung zu priifen.

La marque « ADVANCE)» fait penser @ des produits en avance tech-
niquement qui présentent une amélioration et un perfectionnement par
rapport aux marchandises similaires de la concurrence.

La marque équivaut deés lors a une publicité déguisée en faveur des
qualités particulieres des produits; aucune protection selon le droit des
marques ne saurait étre revendiquée dans ces conditions.

Selon une jurisprudence constante, chaque pays membre de ['Union
détermine d’aprés sa législation propre si la marque peut étre acceptée
ou si elle s’est imposée dans le commerce.

PMMBI 18 (1979) 129, Urteil der 1. Zivilabteilung des Schweizerischen
Bundesgerichts vom 23. Februar 1979 i.S. Advance Tapes France
gegen das Amt.

Das Bundesgericht zieht im Verfahren
gemdss Art. 109 OG in Erwdgung:

1. Die Firma Advance Tapes France, Paris, fithrt Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen
eine Verfiigung des Eidgendssischen Amtes fiir geistiges Eigentum, das am 3. August 1978
ihrer Wortmarke « Advance» den Schutz fiir das Gebiet der Schweiz endgiiltig verweigert
hat. Das Zeichen ist im franzosischen Markenregister eingetragen und unter Nr.427 580 auch
international registriert. Es ist fiir den Gebrauch auf Waren der internationalen Klassen 1, 5,
7,16, 17 und 26 bestimmt. Dazu gehoren chemische Produkte wie Kunstharze, Klebstoffe,
Diinge- und Konservierungsmittel (KIl.1), pharmazeutische Erzeugnisse, wie didtetische
Mittel, Verbandstoffe, Desinfizierungsmittel (KI.5), Maschinen und Werkzeugmaschinen
(K1.7), Papierwaren und Biiroartikel (KI.16), Halbfabrikate aus Gummi oder Kunststoffen
(K1.17), Broderieartikel wie Knopfe, Nadeln und kiinstliche Blumen (KI.26). Auf Vorhalt
des Amtes, das Zeichen habe teils defensiven Charakter, hat die Markeninhaberin das
Warenverzeichnis erheblich eingeschrdnkt. Davon erfasst werden namentlich noch Kleb-
bander fiir chirurgische und medizinische Zwecke, fiir Papierwaren, den Haushalt und jeden
andern Gebrauch; ferner mit Klebstoff beschichtete Textilbinder, Dichtungs- und Isolier-
materialien sowie Verpackungsstoffe aus Papier oder Karton.

Die Beschwerdefiihrerin beantragt, die angefochtene Verfiigung aufzuheben und die
Marke « Advance» in der Schweiz zu schiitzen.

Zwischen Frankreich und der Schweiz gelten seit 1975 das Madrider Abkommen iiber die
internationale Registrierung von Marken (MMA) sowie die Pariser Verbandsiibereinkunft
zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe) in den am 14. Juli 1967 in Stockholm
revidierten Fassungen (AS 1970 S.620 und 1689, 1976 S.922/23, 1978 S.806). Nach Art.5
Abs.1 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. Das trifft gemiss Art. 69uinavies [it B PVUe ins-
besondere zu, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder als Gemeingut
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anzuschen ist (Ziff.2) oder z. B. wegen Tduschungsgefahr gegen die guten Sitten verstosst
(Zift. 3).

Diese zwischenstaatliche Regelung entspricht den in Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG vorge-
sehenen Ablehnungsgriinden. Als Gemeingut im Sinne dieser Bestimmung gelten unter
anderem Hinweise auf Eigenschaften oder die Beschaffenheit der Erzeugnisse, fiir welche die
Marke bestimmt ist.

Eine blosse Gedankenassoziation oder Anspielung auf die Ware machen ein Zeichen
freilich noch nicht zum Gemeingut. Die Bezeichnung muss vielmehr in einem so engen
Zusammenhang mit der Ware stehen, dass der Sinn der Verbindung ohne besondere Denk-
arbeit oder Phantasie zu erkennen ist (BGE 104 Ib 66 und dort angefiihrte Urteile). Dass eine
Marke aus Wortern einer Sprache besteht, die in der Schweiz weder Amts- noch National-
sprache ist und daher hier bloss von einem bestimmten Kreis, z. B. nur von Fachleuten, als
Bezeichnung einer Eigenschaft oder Warenart verstanden wird, schliesst dagegen ihre Wiir-
digung als Gemeingut nicht zum vorneherein aus (BGE 104 Ib 66 mit Hinweisen).

2. Das streitige Zeichen ist eine reine Wortmarke, da es jeder graphischen Ausgestaltung
entbehrt. Es besteht aus dem englischen Wort «advance», das je nach seiner Verwendung als
Haupt- oder Titigkeitswort, insbesondere Vorrilicken, Vormarsch, Fortschritt, Vervoll-
kommnung, Beforderung oder vorgehen, vorwirtsgehen, vorriicken, vordringen bedeutet
(Langenscheidts Enzyklopddisches Worterbuch Englisch-Deutsch, 1.Bd. 1962/69; Cassell’s
German-English Dictionary, 12. Aufl. 1968 R. Herbst, Dictionary of Commercial, Financial
and Legal Terms, 1. Bd. 3. Aufl. 1968). In Verbindung mit dem von der Beschwerdeflihrerin
beanspruchten Warenbereich ist die Marke « Advance» daher offensichtlich als Qualitits-
oder Beschaffenheitsangabe zu verstehen. Sie verspricht technisch fortschrittliche Erzeug-
nisse, die dhnlichen Produkten von Mitbewerbern vorgehen oder voraus sind, weil sie,
verglichen mit thnen oder mit bisherigen, eine Verbesserung oder Vervollkommnung dar-
stellen. Damit kommt die Marke aber einer verkappten Werbung fiir besondere Eigenschaf-
ten der mit ihr versehenen Ware gleich, wofiir die Beschwerdefihrerin keinen Schutz nach
Markenrecht beanspruchen kann (BGE 80 1I 174). Dass das Wort «advance» auch andere
Bedeutungen hat, dndert daran nichts, es geniigt, dass sich daraus ohne besondere Gedan-
kenarbeit ein Hinweis auf Eigenschaften der Ware ergibt, die damit als Marke gekennzeich-
net werden sollen. Das liegt wegen des geringfligigen Unterschiedes zwischen dem englischen
Wort «advance» und dem gleichbedeutenden franzdsischen «avance» fiir weite Kreise der
schweizerischen Bevolkerung mindestens so nahe wie z. B. der Sinn der Worter «top set»,
«dominant», «ever fresh» und «tender», die das Bundesgericht nicht als Phantasiebezeich-
nungen gelten liess, sondern als Qualitidtsangaben gewiirdigt und daher als Marken abgelehnt
hat (BGE 97 1 82, 96 1 250, 91 1 358; PMMBI 1974 I S.65). Von einem Grenz- oder
Zweifelsfall kann daher nicht die Rede sein.

Unerheblich ist auch der Einwand, die Marke « Advance» sei im Namen der britischen
Muttergesellschaft der Beschwerdeflihrerin, der Advance Tapes Limited, in England ohne
Bedenken fiir die Waren der Klassen 17 und 26 als schutzfiahig anerkannt und zugelassen
worden. Nach stidndiger Rechtsprechung ist jedes Verbandsland befugt, die Zuléssigkeit einer
Marke nach seiner eigenen Gesetzgebung und Verkehrsanschauung zu priifen (BGE 891297
E. 7 mit Hinweisen). Aufdie britische Eintragung kann um so weniger etwas ankommen, als
die Advance Tapes Limited nach Angaben der Beschwerdefiihrerin ein fiir Klebstoffe sehr
bekanntes Unternehmen ist, was die britische Registerbehdrde offensichtlich mitberiicksich-
tigt hat, die schweizerische aber nicht davon entbindet, die Zulédssigkeit der Marke nach den
hier herrschenden Verhiltnissen zu beurteilen (BGE 99 Ib 25 E. 4).
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Bei diesem Ergebnis kann dahingestellt bleiben, ob die Marke « Advance» auch geeignet
wire, das Publikum iiber den technischen Stand von Waren zu tduschen, und deshalb gegen
die guten Sitten verstiesse.

MSchG Art.3 Abs.4 und Art. 14 Abs.1 Ziff:2
Bezeichnung « René d’Aristide» als Hauptbestandteil einer Marke.
— Es besteht die Gefahr einer Irrefiihrung tiber die geschdiftlichen Ver-
hdlinisse des Markeninhabers, wenn das Publikum nicht vorhandene
Beziehungen zwischen dem Trdger des Namens und den damit ge-
kennzeichneten Waren vermuten muss oder die Waren mit einer
gleichnamigen fiktiven Firma in Verbindung bringt.
— Die Bezeichnung « d’Aristide » erhdlt schon zusammen mit dem Vor-
namen « René» die Bedeutung eines Familiennamens; erst recht stem-
pelt die Beifiigung des Wortes « Création» die Bezeichnung « René
d’Aristide» zum vermeintlichen Namen einer bestimmten Person.

Désignation « René d’Aristide» comme élément essentiel d’une mar-
que.

— Ily adanger de tromperie sur les relations commerciales du titulaire
de la marque lorsque le public est porté a croire & des relations en fait
inexistantes entre le porteur du nom et le produit qui en est marqué ou si
le public établit une relation entre les produits marqués et une entreprise
fictive du méme nom.

— La désignation d’Aristide, assortie du prénom « René», évoque un
nom de famille; I'adjonction du terme « Création» renforce l'idée que
lon a affaire au nom d’'une personne déterminée.

PMMBI 18 (1979) 1 78, Urteil der 1. Zivilabteilung des Schweizerischen
Bundesgerichts vom 20. September 1979 i.S. Hans Frank GmbH gegen
das Amt.

Das Bundesgericht zieht im Verfahren
gemdss Art. 109 OG in Erwdgung:

1. - Die Hans Frank GmbH & Co. in Bruckmiihl-Heufeld (BRD) ist Inhaberin einer
Marke, die im deutschen Warenzeichenregister eingetragen und unter Nr.432632 auch
international registriert ist. Die Marke ist fiir den Gebrauch auf Waren der internationalen
Klassen 11, 19 und 21 bestimmt, wozu insbesondere Keramikartikel fiir Badezimmer, Boden-
oder Wandbeldge und flir Gartenanlagen gehoren. Sie weist auf rechteckigem dunklem
Grund im Rahmen einer Zierlinie als Hauptelement die Bezeichnung « René d’Aristide » auf,
die in handschriftdhnlichen Buchstaben wiedergegeben ist. Dariiber finden sich in der Mitte
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in einer sechseckigen, mit einer Krone versehenen Umrandung das in verkleinerten, aber
gleichen Buchstaben geschriebene Monogramm «RA» und auf der linken Seite in kleiner
Druckschrift das Wort « CREATION». Unten steht zwischen zwei geraden Linien und
wiederum in kleiner Druckschrift die Angabe « THE NAME RENE D’ARISTIDE IS THE
INTERNATIONAL TRADE MARK».

Durch Verfligung vom 6. Mérz 1979 verweigerte das Bundesamt flir geistiges Eigentum
dieser Marke den Schutz fiir das Gebiet der Schweiz, weil die Inhaberin den Markenbe-
standteil « René d’Aristide» nicht zu rechtfertigen vermége und das Publikum durch dessen
Verwendung als Name oder Firma getduscht werden kdnne.

Die Hans Frank GmbH & Co. flihrt gegen diese Verfligung Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde, mit der sie an ihrem Anspruch auf Schutz der Marke in der Schweiz festhilt.

2. - Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz gelten seit 1970 das
Madrider Abkommen iiber die internationale Registrierung von Marken (MMA) sowie die
Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe) in den am
14. Juli 1967 in Stockholm revidierten Fassungen (AS 1970 S.620 und 1689, 1973 S.1711 und
1717,1976 S.921/23). Gemiiss Art. 5 Abs. 1 MMA darfeiner international registrierten Marke
eines andern Verbandslandes der Schutz in der Schweiz nur versagt werden, wenn nach den
in der PVUe genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register abgelehnt
werden kdnnte.

Im vorliegenden Fall geht es um eine Marke, die im Ursprungsland ordnungsgeméss
eingetragen worden ist. Auszugehen ist deshalb von Art.6avinavies pyUe, der unter lit. B
Ziff. 3 die Ablehnung einer Eintragung in das nationale Register namentlich zuldsst, wenn die
Marke gegen die guten Sitten oder die offentliche Ordnung verstosst, insbesondere geeignet
ist, das Publikum zu tduschen.

Dieser zwischenstaatlichen Regelung entsprechen die Vorschriften unter Art.3 Abs.4
sowie 14 Abs. 1 Ziff. 2 und 4 MSchG. Sie verbieten die Eintragung sittenwidriger und solcher
Marken, welche eine ersonnene, nachgeahmte oder nachgemachte Firma enthalten. Wirkt
eine Marke tduschend, so gilt sie schon deswegen als sittenwidrig. Die Tduschungsgefahr ist
zu bejahen, wenn wegen der Aufnahme eines Familiennamens in die Marke eine Irrefiihrung
iiber die geschiftlichen Verhiltnisse des Inhabers zu befiirchten ist. Das ist insbesondere
anzunchmen, wenn das Publikum nicht vorhandene Beziehungen zwischen dem Tréger des
Namens und den damit gekennzeichneten Waren vermuten muss oder die Waren mit einer
gleichnamigen fiktiven Firma in Verbindung bringt (vgl. BGE 98 Ib 9/10 und 189 ff).

3. - Die Beschwerdefiihrerin weiss gegen die Griinde, die das Amt veranlassten, der
streitigen Marke den Schutz in der Schweiz zu verweigern, wenig einzuwenden. Sie verweist
vorweg auf die summarischen Ausfihrungen in ihrer Einsprache an das Amt und fligt
erginzend bloss bei, gerade das Wort «Création» mache deutlich, dass es sich beim Mar-
kenbestandteil «René d’Aristide» nicht um einen bestehenden Namen, sondern um eine
Phantasiebezeichnung handle.

Damit ist gegen die Begriindung des Amtes indes nicht aufzukommen. Dass und warum
die Bezeichnung « René d’Aristide », die den Hauptteil der streitigen Marke ausmacht, sich
nicht als Phantasieangabe ausgeben ldsst, sondern als Personenn ame in Erscheinung tritt, ist
der Beschwerdefiihrerin bereits im Einspracheverfahren auseinandergesetzt worden. Dieser
Eindruck wird durch die Beifligung des allgemein geldufigen Wortes «Création», mit dem
namentlich in der Kleidermode und in kunstgewerblichen Branchen héufig geworben und
auf einen mehr oder weniger bekannten «Créateur» hingewiesen wird, entgegen dem Ein-
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wand der Beschwerdefiihrerin nicht beseitigt; das Wort «Création» stempelt die Bezeich-
nung «René d’Aristide» vielmehr erst recht zum vermeintlichen Namen einer bestimmten
Person, zumal auch das Monogramm und der Nachsatz dafiir sprechen. Bei dieser Sachlage
verleitet die Bezeichnung « René d’Aristide» aber unvermeidlich zum Irrtum, die unter ihr in
Verkehr gebrachten Waren mit dem Triger eines solchen Namens oder einer nach ihm
benannten Firma in Verbindung zu bringen. Das Amt hat ihr daher zu Recht den Schutz in
der Schweiz verweigert.

Das Amt hilt der Beschwerdefiihrerin ferner mit Recht entgegen, dass die Bezeichnung
«d’Aristide» auch als Familienname vorkommt und schon in Verbindung mit dem Vorna-
men « René» die Bedeutung eines solchen erhélt. Es geht daher von vorneherein nicht an, das
streitige Warenzeichen mit den international hinterlegten Marken «Etienne Aigner» ver-
gleichen zu wollen. Fiir die Behauptung schliesslich, dass der Name «René d’Aristide»
symbolisch als Qualitédtsbezeichnung einer Warengattung gelte, fehlt jeder Anhaltspunkt.

MSchG Art. 3 Abs. 4, Art.8 Abs.2 und Art.14 Abs.1 Ziff. 2
Erneuerung
— Erneute Uberpriifung bei der Markenerneuerung. Das Amt darf
dabei von einer als unrichtig erkannten Praxis abgehen und an die
Zuldssigkeit der Marke erhiohte Anforderungen stellen.

Tduschungsgefahr

— Tduschungsgefahr besteht namentlich bei Zeichen,. die offene oder
unschwer erkennbare Bestandteile enthalien, die zur Annahme verlei-
ten konnen, die Ware stamme aus einem bestimmten Land, obschon
dies in Wirklichkeit nur zum Teil oder iiberhaupt nicht zutriffi.

Gardesoldat mit Birenfellmiiize

— Die Abbildung eines Gardesoldaten mit Birenfellmiitze wird von der
Mehrheit des schweizerischen Publikums mit der englischen Palastgar-
de in Verbindung gebracht. Sie wirkt fiir nichtbritische Waren ebenso
tduschend wie eine falsche Herkunfisbezeichnung.

Renouvellement

~ Nouvel examen lors du renouvellement de la marque. L 'Office peut
s’écarter d’une pratique reconnue inexacte et fixer des exigences plus
élevées quant a l'admissibilité d’'une marque.

Danger de tromperie

—~ Constitue un danger de tromperie le signe qui contient de maniére
évidente ou facilement reconnaissable, des éléments susceptibles de
laisser croire que les marchandises proviennent d’'un pays déterminé, ce
qui est vrai en partie seulement ou totalement inexact.
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Soldat de garde portant le bonnet d’ours

— La majorité du public suisse fera le rapport entre l'image d’un soldat
de garde portant le bonnet d’ours et la garde du palais en Angleterre.
Apposée sur des marchandises qui ne proviennent pas de Grande-
Bretagne, cette image risque de tromper au méme titre qu'une fausse
indication de provenance.

PMMBI18 (1979) 116, Urteil der L. Zivilabteilung des Schweizerischen
Bundesgerichts vom 12. Dezember 1978 i. S. Philip Morris gegen das
Amt. '

A. - Die Wort/Bild-Marke «Greys» ist am 30. August 1956 zugunsten der United
Kingdom Tobacco Company Limited, London, in das schweizerische Register eingetragen
worden. Die Marke ist flir verarbeiteten und unverarbeiteten Tabak bestimmt. Sie stellt eine
rechteckige Etikette dar, die durch einen mit zwei senkrechten Strichen begrenzten Zwi-
schenraum in zwei fast quadratische Felder aufgeteilt ist. Das linksseitige Feld zeigt das
Brustbild eines Soldaten mit Barenfellmiitze, darunter zunéchst in grosser Schrift den Namen
«Greys» und dann in stark verkleinerten Buchstaben das Wort « Standard». Diese Angaben
stehen in gleicher Form auch unter dem Bild des andern Feldes, der Name « Greys» zudem
im Zwischenraum, wo er aber quer zum iibrigen Text angebracht ist. Das Bild des rechts-
seitigen Feldes besteht aus einem beschrifteten Ring mit aufgesetzter Krone, die beide in zweil
Distelzweige eingebettet sind und von zwei stufenartig ansteigenden, beschrifteten Bandspi-
ralen flankiert werden.

Die Wort/Bild-Marke « Greys» ist im Jahre 1971 auf die Philip Morris Incorporated, New
York, libertragen worden. Am 30. August 1976 ersuchte diese Firma das Eidgenossische Amt
fiir geistiges Eigentum, den Eintrag der Marke im Register zu erneuern, wobei sie den Namen
«Greys» durch « The Greys» und das Wort «Standard» durch «Silk Cut» ersetzt wissen
wollte. Das Amt hatte gegen diese Anderungen nichts einzuwenden, verlangte aber, dass das
Warenverzeichnis auf Erzeugnisse aus England eingeschrankt werde. Es begriindete dies
zundchst damit, dass das Soldatenbild eine englische « Horse Guard» darstelle, die Marke
folglich als Hinweis auf die Herkunft der damit bezeichneten Ware zu verstehen sei und fiir
nicht aus England stammende Erzeugnisse tduschend wirke. In einer weiteren Stellungnah-
me erblickte es Anspielungen auf Grossbritannien auch im Namen «Greys», womit ein
britisches Dragonerregiment bezeichnet werde, sowie in der Abbildung einer Krone mit
Distelzweigen. Die Markeninhaberin hielt dem entgegen, ein britisches Dragonerregiment
mit dem Namen « The Greys» existiere nicht mehr, und Birenfellmiitzen wiirden nicht von
«Horse Guards», sondern von anderen britischen Einheiten getragen; sie wiirden aber auch
noch in Dinemark, Frankreich, Holland, Kanada, Schweden, Russland und in den Verei-
nigten Staaten verwendet. Das Amt liess das nicht gelten, weil die Marke durch einzelne
Bestandteile und als Ganzes «einen britischen Eindruck» erwecke. Da die Gesuchstellerin
das Warenverzeichnis nicht auf Produkte englischer Herkunft beschrianken wollte, wieses ihr
Begehren um Emeuerung der Marke mit Entscheid vom 27. Juli 1978 zuriick.

B. — Die Philip Morris Incorporated fiihrt gegen diesen Entscheid Verwaltungsgerichts-

beschwerde mit dem Antrag, ihn aufzuheben und das Amt anzuweisen, den Eintrag der
Marke im Register zu erneuern. Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.
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Das Bundesgericht zieht in Erwdgung.

1. — Die Beschwerdefiihrerin anerkennt, dass das Amt die gesetzlichen Voraussetzungen
der Eintragung bei deren Emeuerung wiederum zu priifen hat (Art.8 Abs.2 MSchG und
Art. 18 Abs.1 MSchV). Dazu gehort auch, dass es bei der Erneuerung von einer als unrichtig
erkannten Praxis abgehen und an die Zuléssigkeit der Marke erhhte Anforderungen stellen
darf (BGE 103 Ib 269/70 und dort angefiihrte Urteile).

2. — Gemiss Art. 14 Abs.1 Ziff.2 MSchG hat das Amt die Eintragung einer Marke ins-
besondere zu verweigern, wenn diese gegen die guten Sitten verstosst. Als sittenwidrig gelten
u.a. Zeichen, die geeignet sind, den Durchschnittskdufer iiber die Herkunft der damit ver-
sehenen Waren irrezufiihren. Die Moglichkeit einer Tduschung ist namentlich zu bejahen,
wenn das Zeichen offene oder unschwer erkennbare Bestandteile enthélt, die zur Annahme
verleiten kdnnen, die Ware stamme aus einem bestimmten Land, obschon dies in Wirklich-
keit nur zum Teil oder iiberhaupt nicht zutrifft (BGE 97 1 80, 95 I 473 E. 2 und dort
angefiihrte Entscheide).

Nach Auffassung des Amtes ist im vorliegenden Fall eine solche Tduschungsgefahr
sowohl wegen des Namens « The Greys» als auch wegen einzelner Bildelemente gegeben,
nach Meinung der Beschwerdefiihrerin dagegen unter beiden Gesichtspunkten zu vernei-
nen.

a) Aus den Akten erhellt, dass der Name « The Greys» einem britischen Kavalleriere-
giment gehort hat; dieses ist 1971 mit den «Prince of Wales Dragoon Guards» verschmolzen
und einem Regiment zugeteilt worden, das jetzt « The Royal Scots Dragoon Guards» heisst.
Belegt und unbestritten ist ferner, dass die einstigen « Greys» die Birenfellmiitze aufgrund
eines Privilegs nach gewonnener Schlacht getragen und dass mit ihnen auch die « Horse
Guards» ausnahmsweise solche Miitzen aufgesetzt haben. Dieser historische Sachverhalt
mag der ersten Markeninhaberin, die ihren Sitz in London hat, geldufig gewesen sein und sie
zur besondern Ausgestaltung der streitigen Wort/Bild-Marke veranlasst haben. Solches
Wissen auch dem schweizerischen Durchschnittskdufer zuzumuten und daraus auf eine
mogliche Tduschungsgefahr fiir das kaufende Publikum zu schliessen, geht indes zu weit.

Das Amt selber hat den Einwand erst erhoben, nachdem es durch einen Hinweis in einem
Worterbuch auf die Bedeutung des Namens aufmerksam geworden und der Sache nachge-
gangen ist. Gewiss ist ihm das nicht verwehrt. Doch wenn es schon der Nachforschungen
bedarf, um einschligige Kenntnisse zu erwerben, so ldsst sich nicht sagen, sie seien norma-
lerweise auch beim Durchschnittskdufer vorhanden. Das Amt unterstellt solche Kenntnisse
librigens nicht allgemein; es vermutet sie lediglich bei «dem einen oder anderen schweize-
rischen Konsumenten von Tabakerzeugnissen — besonders den geschichtlich interessierten
unter ihnen —», was aber nicht gentigt. Es scheint diesem Punkt in der Beschwerdeantwort
denn auch weniger Bedeutung beimessen zu wollen als in der angefochtenen Verfligung.

b) Nicht zu beanstanden ist dagegen der Schluss des Amtes, dass der Durchschnittskdufer
angesichts des zur Marke gehorenden Soldatenbildes unwillkiirlich an England denke. Dieser
Eindruck liegt um so niher, als er durch die iibrigen Bestandteile des Warenzeichens nicht
etwa beseitigt, sondern noch verstirkt wird. Das gilt insbesondere von der markanten eng-
lischen Beschriftung sowie der abgebildeten Krone, selbst wenn die ihr beigefiigten Distel-
zweige nicht von jedermann als schottisches Emblem erkannt werden.
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Dass in England heute Barenfellmiitzen nicht von « Horse Guards», sondern von «Foot
Guards» getragen werden, ist belanglos. Die charakteristische Kopfbedeckung und die rot-
schwarze Uniform der englischen Gardesoldaten, die vor der koniglichen Hauptresidenz in
London Wache stehen und insbesondere zur Zeit der Ablosung stets viele Touristen anzie-
hen, sind weiten Bevdlkerungskreisen aus Bildberichten, Filmen, illustrierten Zeitungen,
Informations- und Werbeschriften bekannt. Eine nicht geringe Anzahl Schweizer diirfte die
farbenpréchtigen Auftritte der Garde sogar von eigenen Ferienreisen her kennen. Der Gar-
desoldat mit der Barenfellmiitze und dem roten Wams ist, wie das Amt mit Recht bemerkt,
ein aus der britischen Offentlichkeit nicht mehr wegzudenkendes Wahrzeichen geworden,
mit dem denn auch bewusst und gezielt fiir den Fremdenverkehr geworben wird.

Gewiss trifft es zu, dass dhnliche Barenfellmiitzen auch in andern Landern von Garden
oder militdrischen Spezialeinheiten verwendet werden, Reisende folglich auch dort Soldaten
mit solchen Miitzen antreffen kdnnen; ob sie darin einen eigenstdndigen Brauch oder bloss
eine Nachahmung des englischen Vorbildes erblicken, mag dahingestellt bleiben. Entgegen
dem Einwand der Beschwerdefiihrerin Idsst sich im Ernst jedenfalls nicht behaupten, dass
solche Briuche in der Schweiz ebenso bekannt wiren und die streitige Abbildung des Gar-
desoldaten deswegen auch auf ein Drittland bezogen werden kdnnte. Nach den Hauptbe-
standteilen der Marke dringt sich gegenteils der Schluss auf, dass die grosse Mehrheit des
kaufenden Publikums das Bild spontan mit der englischen Palastgarde in Verbindung bringt,
weil diese Garde als Symbol einer Institution der englischen Monarchie sich nicht mit
Traditionen in andern Lindern vergleichen l4sst und infolge Werbung ldngst zu einer bri-
tischen Sehenswiirdigkeit besonderer Art geworden ist.

Es kann deshalb ohne Bedenken angenommen werden, dass der Durchschnittskdufer die
streitige Marke vor allem wegen des Gardistenbildes auf England bezieht und damit Gefahr
lduft, iiber die Herkunft von Waren, die aus einem andern Lande stammen, getduscht zu
werden. Diese Gefahr unterscheidet sich kaum von derjenigen, die durch falsche Herkunfts-
bezeichnungen geschaffen wird, weshalb ihr aus gleichen Griinden entgegenzuwirken ist (vgl.
BGE 97 179,96 1254,951473 E. 2 und dort angefiihrte Urteile).

MSchG Art.31; BV Art.4; Prozessrecht (Ziirich)
1. Uberpriifungsbefugnis des ziircherischen Kassationsgerichts hin-
sichtlich prozessualer und materiellrechtlicher Riigen.
2. Ist in einem Streit um vorsorgliche Massnahmen nach MSchG die
Frage, ob der Kliger « glaubhaft gemacht» hal, dass die Gegenpartei
sein Markenrecht verletzt hat, materieller oder prozessualer Natur?
Begriff des « Glaubhafimachens».

1. Pouvoir d’examen de la Cour de cassation du canton de Zurich
concernant des griefs formels et matériels.

2. La question de savoir si, dans un litige portant sur des mesures
conservatoires selon la LMF, le demandeur a rendu vraisemblable que
la partie adverse a violé son droit a la marque, esi-elle dé nature maté-
rielle ou formelle? Notion de « vraisemblance».
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BGE 104 Ia 408, Urteil vom 13. Dezember 1978 1. S. Rankl und Kon-
sorten gegen Leder-Locher AG und Konsorten sowie Kassationsgericht
des Kantons Ziirich.

Heiner Rankl ist Inhaber einer am 30. Mai 1974 unter der Nr.406434 international
registrierten und am 31. Dezember 1975 unter Nr.418966 fir zusétzliche Warenklassen
eingetragenen Bildmarke. Lizenznehmerin fiir die Herstellung und den Vertrieb der mit
dieser Marke versehenen Waren sind die Aigner International AG und die Etienne Aigner
(Suisse) AG. Die Firma Leder-Locher AG bringt seit Dezember 1977 unter der Sammelbe-
zeichnung «Leder-Locher «exclusives» Lederwaren in Verkauf, die mit einem der erwéhnten
Marke dhnlichen Warenzeichen versehen sind.

Auf Begehren von Rankl, der Etienne Aigner International AG und der Etienne Aigner
(Suisse) AG erliess der Einzelrichter am Handelsgericht des Kantons Ziirich am 3. Februar
1978 gegeniiber der Leder-Locher AG und deren beiden Verwaltungsraten Hans und Mat-
hilde Locher im summarischen Verfahren eine vorsorgliche Massnahme. Es wurde ihnen
verboten, die mit dem vorstehend geschilderten Zeichen versehenen Waren des Sortiments
«exclusive» herzustellen, herstellen zu lassen, zu vertreiben, vertreiben zu lassen oder fiir sie
zu werben, unter der Androhung der Bestrafung der Firmenorgane wegen Ungehorsams im
Sinne von Art. 292 StGB. Gleichzeitig wurde den Gesuchstellern eine zwanzigtigige Frist zur
Einreichung einer Klage im ordentlichen Verfahren angesetzt.

Gegen diese Verfligung erhoben die Leder-Locher AG sowie Hans und Mathilde Locher
beim Kassationsgericht des Kantons Ziirich Nichtigkeitsbeschwerde. Das Kassationsgericht
hiess diese mit Entscheid vom 14. April 1978 gut und hob die angefochtene Verfiigung des
Einzelrichters auf. Zur Begriindung fiihrte es aus, Voraussetzung fiir die Anordnung vor-
sorglicher Massnahmen nach Art.31 MSchG sowie nach §222 Ziff.3 der revidierten ziir-
cherischen Zivilprozessordnung vom 13. Juni 1976 (im folgenden: ZPO) sei, dass der behaup-
tete Anspruch glaubhaft gemacht werde. Da es dabei im Ergebnis um die vorzeitige Voll-
streckung eines streitigen Verbotsanspruchs gehe, miissten an dessen Glaubhaftmachung
strenge Anforderungen gestellt werden. Ein vorldufiges Verbot der Verwendung des Zeichens
der Firma Leder-Locher wire nur dann zuldssig, wenn in gentigendem Masse dargetan wire,
dass dieses die Marke der Gegenpartei verletze. Das sei indessen nach den Ausfiihrungen {iber
den Charakter der beiden Warenzeichen nicht der Fall. Der Einzelrichter habe deshalb durch
Erlass eines vorsorglichen Verbotes unter den gegebenen Umstdnden einen wesentlichen
Verfahrensgrundsatz verletzt, was nach §281 Ziff.1 ZPO zur Gutheissung der Nichtigkeits-
beschwerde und zur Aufhebung der vorsorglichen Massnahme fithren miisse.

Gegen diesen Entscheid erhoben Heiner Rankl, die Etienne Aigner International AG und
die Etienne Aigner (Suisse) AG staatsrechtliche Beschwerde mit dem Antrag, es sei der
Beschluss des Kassationsgerichtes des Kantons Ziirich vom 14. April 1978 aufzuheben und
die Verfligung des Einzelrichters im summarischen Verfahren am Handelsgericht vom 3.
Februar 1978 zu bestitigen. Die Firma Leder-Locher AG sowie ihre beiden Verwaltungsrite
beantragen, die Beschwerde abzuweisen. Das Kassationsgericht hat auf Vernehmlassung
verzichtet.

Aus den Erwigungen:

3.-a) Im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren zu beurteilen bleibt somit nur noch die
Riige, das Kassationsgericht habe kantonales Prozessrecht willkiirlich angewendet und
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damit gegen Art.4 BV verstossen. In diesem Zusammenhang bringen die Beschwerdefiihrer
vor, das Kassationsgericht habe ohne vertretbaren Grund die Nichtigkeitsbeschwerde der
Leder-Locher AG und ihrer Verwaltungsrite gegen den vorsorglichen Entscheid des Ein-
zelrichters statt auf Grund von §281 Ziff. 3 ZPO (Verletzung klaren matriellen Rechtes) in
Anwendung von §281 Ziff.1 ZPO (Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes)
behandelt und sich durch diese Fehlinterpretation der Nichtigkeitsgriinde eine ithm nach
zlircherischem Recht nicht zustehende freie Kognitionsbefugnis angemasst. Die Beschwer-
degegner bemerken zu diesem Punkt einzig, von Willkiir kdnne deshalb keine Rede sein, weil
der Einzelrichter bei der Priifung der Voraussetzungen fiir den Erlass einer vorsorglichen
Massnahme sein Ermessen eindeutig {iberschritten habe.

b) Gemiss §69 des ziircherischen Gerichtsverfassungsgesetzes in der Fassung vom 13.
Juni 1976 (GVG) konnen vorsorgliche Massnahmen des handelsgerichtlichen Einzelrichters
im Sinne von §61 GVG in Verbindung mit §222 Ziff.2 und 3 ZPO nur mit Nichtigkeitsbe-
schwerde beim Kassationsgericht angefochten werden. §281 ZPO, der die Kassationsgriinde
aufzihlt, lautet wie folgt:

«Gegen Vor-, Teil- und Endentscheide sowie gegen Rekursentscheide und Riickweisun-
gen im Berufungsverfahren kann Nichtigkeitsbeschwerde erhoben werden, wenn geltend
gemacht wird, der angefochtene Entscheid beruhe zum Nachteil des Nichtigkeitskldgers

. auf der Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes,

2. auf einer aktenwidrigen oder willkiirlichen tatsdchlichen Annahme oder

3. auf einer Verletzung klaren materiellen Rechts.»

Aus der Wendung « Verletzung eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes» in §281 Ziff. 1
ZPO ist abzuleiten, dass der Kassationsinstanz bei der Priifung der prozessualen Riigen des
Nichtigkeitskldgers freie Priifungsbefugnis zusteht (STRAULI/MESSMER, a.a. 0., N. 14 zu §28l1
ZPO). Demgegeniiber darf eine Nichtigkeitsbeschwerde aus materiellen Griinden nur bei
Verletzung klaren Rechts gutgeheissen werden. «Die Nichtigkeitsbeschwerde kann nur
gegen grobe Verstdsse und Irrtiimer bei der Anwendung materiellen Rechts Abhilfe schaf-
fen... Vorausgesetzt wird, dass iiber die Auslegung einer Rechtsvorschrift kein begriindeter
Zweifel bestehen kann» (STRAULI/MESSMER, N.45 zu §281 ZPO mit zahlreichen Verwei-
sungen auf die Rechtsprechung zu der in diesem Punkt im wesentlichen gleichlautenden
Bestimmung von §344 Ziff.9 alt ZPO). Die Umschreibung der Kognitionsbefugnis des
Kassationsgerichtes bei Anwendung von §281 Ziff. 3 ZPO deckt sich somit weitgehend mit
derjenigen des Bundesgerichtes im staatsrechtlichen Beschwerdeverfahren wegen Willkiir im
Sinne von Art.4 BV. Der Unterschied hinsichtlich der dem Kassationsgericht einerseits
aufgrund von §281 Ziff. 1 zustehenden umfassenden und der aufgrund von §281 Ziff. 3 gege-
benen beschrinkten Priifungsbefugnis zeigt, dass der Frage, welcher Nichtigkeitsgrund im
konkreten Fall anwendbar sei, entscheidende Bedeutung zukommt,

4. - Nach den vorstehenden Ausfiihrungen hingt der Entscheid iiber die staatsrechtliche
Beschwerde davon ab, ob das Kassationsgericht ohne Willkiir annehmen durfte, die Art der
Auslegung des Begriffs des «Glaubhaftmachens» in einem bestimmten Rechtsstreit um
vorsorgliche Massnahmen bedeute die Anwendung eines wesentlichen Verfahrensgrundsat-
zes, oder ob es —wie dies die Beschwerdefiihrer behaupten —in Wirklichkeit materielles Recht
angewendet habe, jedoch ohne zu priifen, ob es sich dabei um klares Recht handle.

Das Kassationsgericht stiitzte sich im angefochtenen Entscheid sowohl auf Art.31
MSchG als auch auf §222 Ziff.3 ZPO. Zu Recht; denn Art.31 MSchG enthilt die mate-
riellrechtliche Grundlage fiir den Erlass vorsorglicher Massnahmen auf dem Gebiete des
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Markenrechtes, und §222 Ziff. 3 ZPO bestimmt in prozessualer Hinsicht, dass solche Mass-
nahmen generell und unabhingig davon, wo sich ihre materiellrechtliche Grundlage befinde,
schon vor der Hingigkeit eines ordentlichen Prozesses vom Einzelrichter im summarischen
Verfahren erlassen werden kénnen. Der Begriff des « Glaubhaftmachens» findet sich aus-
driicklich weder in der einen noch in der andern der genannten Bestimmungen. Indessen ist
unbestritten, dass vorsorgliche Massnahmen, die auf eine Vorwegnahme des Vollzuges des
eingeklagten oder einzuklagenden Anspruchs hinauslaufen, dessen Glaubhaftmachung vor-
aussetzen. Fiir das materielle Markenrecht wird dies aus der Parallele zum Patentrecht
abgeleitet, dessen Art.77 Abs.2 die Voraussetzung des Glaubhaftmachens ausdriicklich
nennt (vgl. dazu TROLLER, Immaterialgiiterrecht, 2. Aufl., Basel 1971, Band II, S.1201f. und
1204 ; MATTER, Komm. zum MSchG, Ziirich 1939, S.261, N.1I/3 zu Art. 31 MSchG). Unter
«Glaubhaftmachen» wird im Immaterialgiiterrecht ebenso wie bei der Priifung von Gesu-
chen um vorsorgliche Massnahmen aus anderen Rechtsgebieten ein Wahrscheinlichkeits-
beweis verstanden (vgl. fur das Immaterialgiiterrecht: TROLLER, a.a.O. S.1202). Das Bun-
desgericht hat in einem Entscheid zum bernischen Recht, das sich in diesem Punkt nicht vom
ziircherischen unterscheidet, ausgefiihrt, Glaubhaftmachen heisse, dass der Richter nicht
von der Richtigkeit der aufgestellten tatsichlichen Behauptungen liberzeugt zu werden
brauche, sondern dass es geniige, ihm aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck einer
gewissen Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins der in Frage stehenden Tatsachen zu ver-
mitteln, ohne dass er dabei die Moglichkeit ausschliessen miisse, dass die Verhiltnisse sich
anders gestalten kdnnten. Sodann fahrt das Gericht fort (BGE 88 1 14f):

«Ob sich die «Glaubhaftmachungy auch auf die rechtliche Begriindetheit des Anspruchs
beziehe, ist umstritten. Wahrend Leuch (N. 3 zu Art. 326 bern. ZPO) die Annahme vertritt,
der Richter habe <restlos» abzukldren, ob der Anspruch unter den glaubhaft gemachten
tatsiichlichen Voraussetzungen Bestand habe, neigt die Praxis dazu, um der erforderlichen
Raschheit des Verfahrens willen sich (wenigstens in schwierigen Rechtsfragen) auf eine
summarische Priifung zu beschrdnken (vgl. ZR 47 Nr.96 S.214).»

Im vorliegenden Fall muss zu dieser Frage nicht Stellung genommen werden. Es geniigt,
festzustellen, dass der Begriff des «Glaubhaftmachens» notwendigerweise zwei Aspekte
aufweist: einerseits ist dem Richter die Wahrscheinlichkeit des Vorliegens der anspruchs-
begriindenden Tatsachen darzulegen, und anderseits muss dieser entweder abschliessend
oder doch zum mindesten summarisch priifen, ob sich aus diesen Tatsachen der geltend
gemachte Anspruch ergibt. Das erste ist offensichtlich eine prozessuale, das zweite eine
materiellrechtliche Frage.

5. — Geht man hiervon aus, so ergibt sich fiir den vorliegenden Fall folgendes:

Der angefochtene Entscheid des Kassationsgerichtes bezieht sich nicht auf Beweisfragen.
Es handelte sich nicht darum, zu priifen, ob der Einzelrichter bestimmte zusétzliche Erhe-
bungen etwa iiber die Verwechselbarkeit der streitigen Marken oder iiber den Gebrauch hétte
anstellen miissen (vgl. STRAULI/MESSMER, a.a.0., N34 zu §281 ZPO). Vielmehr ging das
Kassationsgericht von den vorliegenden Akten aus, die es in Ubereinstimmung mit dem
Einzelrichter mindestens flir das Massnahmeverfahren als ausreichend betrachtete. Uber-
priift und nicht gebilligt hat das Kassationsgericht einzig die Feststellung des Einzelrichters,
die nicht nur glaubhaft gemachten, sondern sich — soweit hier wesentlich - klar aus den Akten
ergebenden Tatsachen liessen wenigstens bei summarischer Priifung den Schluss auf eine
Markenrechtsverletzung zu. Es hat sich somit nicht mit der prozessualen, sondern mit der
materiellrechtlichen Seite des Glaubhaftmachens befasst. Zwar wird im Entscheid ausge-
fiihrt, Gesuche um vorsorgliche Massnahmen der hier in Frage stehenden Art steliten tat-
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sdchlich eine vorweggenommene Volistreckung des behaupteten Verbotsanspruches dar,
weshalb an die Glaubhaftmachung strenge Anforderungen zu stellen seien. Das dndert aber
nichts daran, dass das Kassationsgericht nicht die Beweiserhebung durch den Einzelrichter
als ungeniigend betrachtete, sondern die materiellen Voraussetzungen flir die angestrebte
Massnahme.

Denkbar wire allenfalls, dass das Kassationsgericht der Auffassung war, der ziircherische
Gesetzgeber habe den Entscheid des Sachrichters iiber vorsorgliche Massnahmen ganz all-
gemein als einen reinen Verfahrensentscheid betrachtet; denn nur wenn dies zutrife, konnte
die Behauptung, eine solche Massnahme sei aus materiell unzureichenden Griinden erlassen
worden, als Riige der Verletzung «eines wesentlichen Verfahrensgrundsatzes» aufgefasst
werden. Es ist fraglich, ob ein solcher Standpunkt mit dem Bundesrecht vereinbar wire (BGE
56 II 324). Vor allem aber liefe er darauf hinaus, der Kassationsinstanz im Rechtsmittel-
verfahren gegeniiber dem Handelsgericht und seinem Einzelrichter praktisch die ndmliche
Stellung einzurdumen, wie sie einer Rekursinstanz zukommt. Das widerspricht aber klarer-
weise dem Willen des ziircherischen Gesetzgebers, der anlisslich der Revision von GVG und
ZPO vom 13. Juni 1976 den Rekurs gegeniiber solchen Entscheidungen ausdriicklich fallen
gelassen hat (vgl. Protokoll der kantonsrdtlichen Kommission S.291/292, 694 und 709;
Protokoll des Kantonsrates 1974/1975, S.7319).

Hatte das Kassationsgericht somit offensichtlich eine materiellrechtliche Frage zu beur-
teilen, bei der ihm nach §281 Ziff.3 ZPO lediglich beschrinkte Uberpriifungsbefugnis
zustand, so ist es in Willkiir verfallen, wenn es sie als verfahrensrechtliche Frage behandelte
und gemdss §281 Ziff. 1 ZPO freier Priifung unterwarf. Dies fithrt zur Aufhebung des ange-
fochtenen Entscheides. Dem Kassationsgericht obliegt es, die Verfiigung des Einzelrichters
unter dem Gesichtswinkel von §281 Ziff. 3 ZPO, d.h. mit beschrankter Kognitionsbefugnis,
neu zu iiberpriifen.

PVUe Art. 6%, Bundesgesetz vom 15. Dezember 1961 zum Schutz von
Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und ande-
rer zwischenstaatlicher Organisationen Art. 5.

1. Das Bundesgesetz gewdhrt den Namen, Sigeln und Zeichen der
zwischenstaatlichen Organisationen einen weitergehenden Schutz als
Art.6%r der Pariser Verbandsiibereinkunfi; letztere Bestimmung kann
nicht zugunsten einer einschrinkenden Anwendung des Bundesgeset-
zes angerufen werden.

2. Der Gebrauchdes Namens oder des Sigels einer zwischenstaatlichen
Organisation in einer Firma ist selbst dann verboten, wenn keine Ver-
wechslungsgefahr besteht.

3. Auf Art.5 des Bundesgesetzes darf sich nur berufen, wer selber den
Namen, das Sigel oder das Zeichen einer zwischenstaatlichen Organi-
sation beniitzt; eine Tochtergesellschaft kann nicht die Beniitzung
durch die Muttergesellschaft geltend machen.

4. Nur die in der Schweiz erfolgte Bentitzung von Namen, Sigeln und
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Zeichen einer zwischenstaatlichen Organisation schafft wohlerworbene
Rechte im Sinne von Art. 5 des Bundesgesetzes.

5. Loschung einer Firma, die entgegen den Bestimmungen des Bun-
desgesetzes gebildet und eingetragen wurde.

1. La LPNE accorde aux noms, sigles et emblémes des organisations
intergouvernementales une protection plus étendue que celle prévue a
Uart.6' de la Convention de Paris; cet article ne peut étre invoqué en
Javeur d'une application restrictive des dispositions de la LPNE.

2. L’emploi, dans une raison de commerce, du nom ou du sigle d'une
organisation intergouvernementale est interdit méme s'il ne crée aucun
risque de confusion.

3. L'art.5 LPNE ne peut étre invoqué que par celui qui a fait person-
nellement usage du nom, du sigle ou de 'embleme d’une organisation
intergouvernementale; une filiale ne peut se prévaloir de l'usage fait par
sa société mere.

4. Seul l'usage fait en Suisse des noms, sigles et emblemes d’une orga-
nisation intergouvernementale crée des droits acquis au sens de ['art. 5
LPNE.

5. Radiation d’une raison de commerce formée et inscrite en. violation
des dispositions de la LPNE.

BGE 105 11135, Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Mai 1979 i. S. BIS,
Services et travail temporaire S. A. gegen Département de I’économie
publique du canton de Geneéve.

Les noms, noms abrégés et sigles de la Banque des Réglements Internationaux ont été
publiés dans la Feuille fédérale du 9 septembre 1965 (FF 1965 11, p.1075) en application de la
loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et embléemes de I’Or-
ganisation des Nations Unies et d’autres organisations intergouvernementales (R. S. 232.23,
ci-aprés abrégée en LPNE). Le sigle BIS, également publié, est ’abréviation du nom anglais
de la banque: Bank for International Settlements.

La société «BIS, Services et Travail Temporaire S. A.», a été constituée le 25 mars 1977 &
Genéve. Elle y a été inscrite le 30 mars 1977 sur le registre du commerce. Son but est la «mise
a disposition. .. de tout personnel, main-d’ceuvre et services». Elle est une filiale de la société
«BIS, Société internationale de services» fondée & Paris en 1954.

Le 7 septembre 1977, sur requéte de la Banque des Réglements Internationaux, le préposé
au registre du commerce de Genéve a sommé la société « BIS, Services et Travail Temporaire
S. A.», de demander la modification de sa raison de commerce, a savoir la radiation du sigle
BIS. La société a fait opposition, soutenant que I’'emploi du sigle BIS dans son nom com-
mercial ne pouvait créer de confusion avec la Banque des Réglements Internationaux.
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Le préposé au registre du commerce a transmis le dossier au Département cantonal de
I’économie publique, autorité de surveillance. Le 30 novembre 1978, le Département a
ordonné au prépose de radier le sigle BIS sur le feuillet ouvert pour la société « BIS, Services et
Travail Temporaire S. A.».

La société «BIS, Services et Travail Temporaire S. A.» a formé un recours de droit
administratif tendant & I’annulation de la décision.

Considérant en droit:

1. — L’art. 3 al.1 LPNE interdit I'utilisation des noms, sigles et emblemes désignant des
organisations intergouvernementales auxquelles appartiennent un ou plusieurs pays de
I’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle. L’interdiction s’étend aux
noms et sigles en anglais et dans les langues officielles de la Suisse. L’inscription au registre du
commerce de raisons individuelles ou sociales formées en violation de cette disposition est
interdite (art. 6 al.1 LPNE).

La Banque des Réglements Internationaux est une organisation intergouvernementale a
laquelle appartiennent plusieurs pays membres de I’Union de Paris, dont la Suisse. En
exécution de I’art. 4 LPNE, son sigle anglais « BIS» a été publié dans la Feuille fédérale du 9
septembre 1965 (FF 1965 1I p.1075).

2. - La recourante soutient que les art. 3 et 6 LPNE doivent étre interprétés a la lumiére
des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du
20 mars 1883, revisée a Lisbonne le 31 octobre 1958 et a Stockholm le 14 juillet 1967 (RO 1970,
p.620). Selon I’art. 67 al. 1 litt. b de la Convention de Paris, les Etats contractants s’obligent a
refuser ou invalider ’enregistrement et & interdire ’utilisation, comme marques de fabrique
ou de commerce, des noms, sigles et emblemes désignant des organisations internationales
intergouvernementales dont un ou plusieurs pays de ’Union sont membres. Toutefois aucun
pays de I’'Union n’est tenu d’appliquer cette disposition au détriment de titulaires de droits
acquis de bonne foi avant I’entrée en vigueur de la Convention dans ce pays; les pays de
I’'Union ne sont pas non plus tenus d’appliquer cette disposition lorsque I’enregistrement et
I'utilisation de la marque n’entrainent aucun risque de confusion entre I"utilisateur et 1’or-
ganisation en cause, ni ne suggérent I’existence d’un lien entre eux (art. 6" al. 1 litt.c). De
P’avis de la recourante, I’art.45 ORC permet, dans des conditions similaires, ’emploi de
désignations nationales dans une raison de commerce. Les art.3 et 6 LPNE ne sauraient,
soutient-elle, assurer aux noms, sigles et emblémes des organisations intergouvernementales
une protection que la Convention de Paris ne leur garantit pas et qui, au surplus, n’est pas
accordée aux désignations nationales.

a) Le juge et 'autorité administrative sont liés par le texte clair d’une disposition légale
s’il n’est pas inconciliable avec le sens réel de laloi (ATF 101 1a 207). Larecourante n’a avancé
aucun argument décisif en faveur d’une application restrictive des art.3 et 6 LPNE. Au
contraire, le texte sans équivoque de ces deux articles exprime fidélement la pensée du
législateur.

b) En adoptant la LPNE, le législateur fédéral n’entendait pas uniquement permettre la

ratification de I’Acte de Lisbonne (art. 6'", ancien art. 17 et actuel art. 25 de la Convention de
Paris). Il voulait également faire droit a4 une requéte présentée par I'office européen de
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I’Organisation des Nations Unies et par d’autres organisations intergouvernementales (FF
1961 11334 ss.).

En 1957, le directeur de I'office européen avait demandé que le Gouvernement suisse
vouliit bien étudier les mesures a prendre pour la protection du nom, du sigle et de I'embléme
de I’Organisation des Nations Unies. Il souhaitait une protection semblable a celle que la loi
fédérale du 25 mars 1954 accordait & I'Organisation mondiale de la santé (RO 1954
p.1323ss.).

L’art. 3 LPNE ne fait que généraliser la protection que les art.1 et 2 de la loi du 25 mars
1954 assuraient au nom, au sigle et a I’embléeme de I’Organisation mondiale de la santé.
L’art. 6 LPNE est identique a I’art. 3 de la loi de 1954. Enfin ’art. 5 LPNE est repris de I’art. 4
de la loi précitée, qui réservait les droits acquis des utilisateurs de bonne foi s’il n’en résultait
aucun préjudice pour I’Organisation mondiale de la santé.

Laloi du 25 mars 1954 sur laquelle la LPNE a été calquée, était antérieure de quatre ans a
I’Acte de Lisbonne. On ne peut donc exclure a priori que le 1égislateur fédéral ait voulu
accorder aux noms et sigles des organisations intergouvernementales une protection plus
étendue que celle garantie par la Convention de Paris.

¢) Lart.6tr al.1litt.b de la Convention de Paris définit la protection minimum que les
Etats de I’'Union doivent accorder aux noms et sigles des organisations intergouvernemen-
tales. Les parties contractantes peuvent refuser cette protection dans certains cas (art. 6tral. 1
litt. ¢), mais rien ne les oblige a user de cette faculté (G. H. C. BODENHAUSEN, Guide d’ap-
plication de la Convention de Paris, p.101). Un examen comparé de la LPNE et de la
Convention de Paris montre que le [égislateur fédéral a consciemment accordé aux organi-
sations internationales une protection plus étendue que celle de ['art. 6t de la Conven-
tion.

La LPNE interdit toute imitation des emblémes d’une organisation internationale (art. 1
al.2,2 al.2,3 al.2), alors que la Convention de Paris en prohibe uniquement I'imitation au
point de vue héraldique (art. 6 al.1 litt.a; FF 1961 I p.1336 s.).

L’art. 6" de la Convention de Paris ne régle que I’enregistrement et ’utilisation de
marques de fabrique ou de commerce. Il ne s’applique pas a l'utilisation des noms, sigles ou
emblémes protégés comme marques de service (BODENHAUSEN, op. cit., p.99) ou comme
éléments du nom commercial. L’art.6 LPNE, au contraire, prohibe également ’enregistre-
ment de raisons de commerce formées en violation des art.1 a 3.

La Convention de Paris permet aux Etats de 'Union de réserver les droits de ceux qui, de
bonne foi, auront fait usage, avant I’entrée en vigueur de la Convention, des noms, sigles ou
emblémes d’une organisation internationale (art. 6t al. 1 litt. ¢). L’art. 5 LPNE ne réserve de
tels droits que s’il n’en résulte aucun préjudice pour I’organisation intergouvernementale en
cause.

On ne peut donc invoquer ’Acte de Lisbonne pour limiter la protection que le texte clair
des art.3, 5 et 6 LPNE assure aux noms, aux sigles et aux emblémes des organisations
intergouvernementales. Aucune disposition de la loi n’autorise 'emploi du sigle d’une
organisation intergouvernementale lorsque tout risque de confusion est exclu. En consé-
quence, un tel emploi est interdit méme dans cette hypothese.

d) L’art.45 ORC reégle exclusivement ['utilisation de désignations nationales dans une
raison de commerce. Il ne s’applique donc pas en I’espéce. Contrairement a ce que soutient la
recourante, il n’est pas inconcevable que la loi accorde aux noms et sigles des organisations
internationales une protection plus large qu’aux désignations nationales.
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3. - La recourante fait valoir que la société «BIS, Société internationale de services»,
utilise son nom commercial dans divers pays d’Europe depuis sa création a Paris en 1954,
alors que le sigle BIS de la Banque des Réglements Internationaux n’a été.publié dans la
Feuille fédérale qu’en 1965. Elle invoque 'art. 5 LPNE, lequel dispose:

«Celui qui, avant la publication prévue a ’art.4, aura commencé a faire, de bonne foi,
usage des noms, sigles, armoiries, drapeaux et autres emblémes protégés, pourra continuer a
en faire le méme usage s’il n’en résulte aucun préjudice pour ’organisation intergouverne-
mentale intéressée...»

a) Seul peut étre mis au bénéfice de cet article celui qui a fait personnellement usage du
nom, du sigle ou de ’'embléme d’une organisation intergouvernementale. Un commergant ne
saurait prétendre utiliser le sigle d’une organisation intergouvernementale en se prévalant de
'usage qu’un tiers en aurait fait de bonne foi avant la publication dans la Feuille fédéra-
le.

Quels que soient les liens économiques unissant une filiale a sa société mere, la société
«BIS, Services et Travail Temporaire S. A.», a Genéve, est, de par la volonté de ses fonda-
teurs, une personne morale distincte de «BIS, Société internationale de services», a Paris.
Celle-ci est juridiguement un tiers pour celle-1a. La recourante ne saurait donc se prévaloir de
I'usage du sigle BIS par la société francaise.

b) Lesdispositions de la LPNE ont un caractére essentiellement pénal (FF 19611, p.1337).
Elles sont I’expression en droit interne d’un engagement implicitement contracté par la
Suisse lorsqu’elle accueille une organisation internationale, celui de «prendre toutes les
mesures nécessaires au bon fonctionnement de Iinstitution sur son territoire» (FF 1961 I,
p.1335). De la nature et du but de ces normes découle que leur champ d’application est limité
au territoire sur lequel s’étend la souveraineté suisse. En ’absence de disposition contraire, la
LPNE ne régit que des faits qui se produisent en Suisse et son art. 5 ne s’applique qu’a I'usage
fait en Suisse des noms, sigles et emblémes d’organisations internationales. L’usage fait a
I’étranger ne fonde pas de droits acquis au sens de ’art. 5 LPNE (dans le méme sens, pour
I'interprétation de ’art.6%" al.1 litt.c de la Convention de Paris, BODENHAUSEN, op. cit.,
p. 101). Or, la recourante ne prétend pas qu’elle-méme ou sa société mére ait fait usage du sigle
BIS en Suisse avant le 9 septembre 1965.

4. - La recourante fait valoir qu'une modification de sa raison sociale lui causerait un
préjudice considérable, sans rapport avec I'intérét de la Banque des Réglements Internatio-
naux a I'usage exclusif du sigle BIS. Les exigences de la sécurité juridique s’opposeraient a la
modification d’un acte administratif formateur de droits subjectifs.

a) Il est conforme a la nature du droit public et & I'intérét public qu’un acte administratif
contraire 4 la loi puisse étre révoqué. La sécurité du droit peut cependant exiger qu’une
décision administrative en force ne soit pas remise en question. En ’absence de norme réglant
la révocation d’un acte administratif illégal, la solution est dictée par la mise en balance de
Pintérét public a I'application du droit objectif et des exigences de la sécurité du droit. Ces
derniéres I’emportent notamment lorsque 1’acte administratifa fondé des droits subjectifs, ou
lorsque la décision a été prise a la suite d’une procédure d’opposition et d’enquéte permettant
d’examiner I'intérét public sous tous ses aspects et de le comparer aux intéréts privés auxquels
il se heurte, enfin lorsque le particulier a déja fait usage d’un droit qui lui avait été conféré
(ATF 100 Ib 302; 99 Ib 340 et les arréts cités).
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b) Si I’acte administratif conférant au particulier un droit dont il a fait usage ne peut
généralement étre révoqué, ce principe ne vaut que pour les décisions autorisant un acte
unique, et non pour celles qui permettent a ’administré d’adopter un comportement durable
(ATF 100 Ib 303 consid.4).

L’inscription d’une raison individuelle ou sociale sur le registre du commerce fonde certes
un droit subjectif. L’inscription opérée, le commergant a I’'usage exclusif de son nom com-
mercial (art. 956 CO). Mais son droit subjectif est opposable aux tiers, et non a I'Etat (ATF 82
143 ss.). L'inscription ne confére pas au commergant le droit d’utiliser une raison individuelle
ou sociale fausse, fallacieuse ou contraire a I'intérét public. Cela découle a ’évidence des
art.944 al.1 CO, 38 et 61 ORC qui permettent la modification ou la radiation d’office de
raisons de commerce non conformes aux prescriptions.

La procédure d’inscription, enfin, ne permet pas au préposé d’examiner, sous tous ses
aspects, la conformité de la raison de commerce avec I’intérét public. Son pouvoir d’examen
est limité aux renseignements unilatéraux et lacuneux dont il dispose (PATRY, in Schweize-
risches Privatrecht, tome VIII/1, p.128).

¢) Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, I’intérét public 4 ’élimination
d’une raison de commerce qui ne répond pas aux exigence légales ’emporte sur I'intérét privé
dutitulaire (ATF1001b36;99 1b340; 82142 ss.; 77 1163). L’intérét public a la protection des
noms, sigles et emblémes des organisations internationales a un caractére prépondérant. Il
I’emporte sur I’intérét privé de la recourante, d’autant que la Banque des Réglements Inter-
nationaux est intervenue dans les plus brefs délais pour obtenir la radiation de ’inscription
irréguliére.

IV. Wettbewerbsrecht

UWG Art. 12 Abs. 2; ZGB Art. 8
Schaden infolge vorsorglicher Massnahmen gemdss UWG.
Behauptungs- und Substanzierungspflicht als Fragen des Bundes-
rechts. Anforderungen an das Bestreiten rechiserheblicher Tatsachen,
insbesondere wenn es um das Mass und die Berechnung von Schaden-
ersatz sowie um den Kausalzusammenhang geht.
Haftung des Antragstellers: Bei der Bestimmung des Ersatzes sind
Verschulden des Schédigers und Mitverschulden des Geschiidigten mit-
zuberticksichtigen.

Dommage consécutif a des mesures provisionnelles en matiére de con-
currence déloyale.

Application du droit fédéral a l'obligation d’alléguer les faits & I'appui
d’une prétention. Exigences auxquelles est soumise la partie qui con-
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teste des faits pertinents, lorsqu’il s’agit en particulier de I'évaluation et
du calcul de dommages-intéréts, ainsi que du rapport de causalité.
Responsabilité du requérant: pour fixer la réparation, il faut prendre en
considération la faute de l'auteur du dommage et la faute concurrente
du lésé.

BGE 105 1I 143 und Praxis 68 (1979) 450, Urteil der 1. Zivilabteilung
vom 15. Mai 1979 i.S. C. und C.S. AG gegen L.

Aus den Erwdgungen:

6. — Die im kantonalen Verfahren angeordneten vorsorglichen Massnahmen erwiesen
sich im ersten Prozess als iiberwiegend, im zweiten als ginzlich unbegriindet. Was die Kldger
dagegen vorbringen, scheitert an den Ergebnissen der materiellen Beurteilung, die auch fiir
die vorsorglich angeordneten Verbote gilt (vgl. BGE 105 II 61 E.4). Fiir den ihm daraus
erwachsenen Schaden forderte der Beklagte, gestiitzt auf Art. 12 Abs.2 UWG, widerklage-
weise Fr.200000.— Ersatz. Das Zivilgericht Basel-Stadt hat ithm Fr.191696.85 zugespro-
chen.

a) Nach dem angefochtenen Urteil hat der Beklagte seine Schadenersatzforderung einer-
seits mit Kosten von mindestens Fr.100000.- fiir die Einfiihrung neuer Warenbezeichnun-
gen, anderseits mit Verlusten infolge empfindlichen Umsatzriickganges und mit Minderung
des Erldses beim Geschiftsverkauf begriindet. Den Kldgern hielt das Zivilgericht entgegen,
sie hitten sich damit begniigt, die Schadensberechnung des Beklagten «vollumféanglich» zu
bestreiten, dadurch gegen die ihnen obliegende Substanzierungspflicht verstossen und die
Folge davon zu tragen (§§ 56 Abs. 3 und 61 ZPO). Die nicht substanziert bestrittenen Betrige
von Fr.43696.85 fiir Anderung der Warenbezeichnungen und Fr. 63 000.— fiir Umtriebe und
Kundenbesuche seien daher ohne weiteres, die Summe von Fr. 42 500.— als Umsatzriickgang
je « Verbotsmonat» lediglich unter Begrenzung auf die Monate Februar und Mérz 1974 mit
Fr.85000.— zuzusprechen. Die Kliger erblicken darin eine Verletzung von Art.8 ZGB.

aa) Nach dieser Vorschrift hat, wo das Gesetz es nicht anders bestimmt, derjenige das
Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. Damit
sind fiir den ganzen Bereich des Bundeszivilrechts auch die Folgen der Beweislosigkeit
geregelt. Der Vorbehalt anderer gesetzlicher Bestimmungen kann sich ebenfalls nur auf das
Bundesrecht beziehen (KUuMMER, N.20/22 und 48/52 zu Art.8 ZGB).

In BGE 98 1I 116/7 wurde die Rechtsprechung zur Behauptungs- und Substanzierungs-
pflicht unter dem Gesichtspunkt des Art. 8 ZGB verdeutlicht. Danach entscheidet sich nicht
nach kantonalem Prozessrecht, ob eine Partei einen ihr nach Bundesrecht zustehenden
Anspruch durch ihre Sachvorbringen ausreichend substanziert habe. Da das Bundeszivil-
recht verlange, dass jede sich darauf griindende Rechtsbehauptung bei hinreichendem Inter-
esse zum Urteil zuzulassen sei, entscheide es auch dariiber, ob die von einer Partei form- und
fristgeméss angefiihrten Tatsachen erlauben, ihre Rechtsbehauptung zu beurteilen. Der
kantonale Richter verletze daher Bundesrecht, wenn er eine Klage zu Unrecht mit der
Begriindung abweise, sie sei ungeniigend substanziert worden.
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Bundesrecht ist ferner verletzt, wenn der kantonale Richter iiber rechtserhebliche Tat-
sachen iiberhaupt nicht Beweis fiihren ldsst (BGE 102 1112, 102 I1113,97 111 14,95 11467,90 11
468) oder Behauptungen einer Partei unbekiimmert darum, dass sie von der Gegenpartei
bestritten worden sind, als richtig hinnimmt (BGE 96 1199, 80 11295, 75 I1103, 71 I1127/8).
Was beziiglich der Wertung fiir behauptete Tatsachen gilt, muss daher auch fiir die form- und
fristgeméss vorgebrachte Bestreitung solcher Tatsachen gelten, zumal letztlich von dieser
Wertung abhingt, ob Art. 8 ZGB aufeine anspruchsbegriindende Tatsache, die von der einen
Partei behauptet, von der andern dagegen bestritten wird, anwendbar ist; sonst kénnte das
kantonale Recht die bundesrechtliche Beweislastregel durch iibertriebene Anforderungen im
einen wie im andern Bereich illusorisch machen.

bb) Wo der Richter auf dem Wege der Beweiswiirdigung zur Uberzeugung gelangt, eine
Tatsache sei bewiesen, ist die Frage der Beweislastverteilung freilich gegenstandslos (BGE
100 Ia 16, 98 II 86 mit Zitaten; KUMMER, N.23 zu Art.8 ZGB). Abgesehen von diesem Fall
bleibt es aber dabei, dass vom Nachweis behaupteter rechtserheblicher Tatsachen nur das
klare, ausdriickliche oder stillschweigende prozessuale Zugestidndnis der Gegenpartei ent-
bindet, und dass die Frage, ob ein solches vorliege, nicht von einer Erklirung abhingig
gemacht werden darf, sondern nach dem gesamten Verhalten der Partei im Prozess zu
beurteilen ist.

Das Zivilgericht hat nicht {ibersehen, dass die Schadensberechnung des Beklagten von der
Gegenpartei vollumfinglich bestritten worden ist. Es hielt eine solche Bestreitung jedoch fiir
unzureichend und warf den Kldgem vor, dass es zu ihren prozessualen Pflichten gehért hétte,
im einzelnen darzulegen, welche Positionen in welchem Umfange bestritten wiirden, selbst
wenn sie naturgemass nicht alle Positionen des Widerkldgers mit Zahlen widerlegen konnten.
Das geht offensichtlich zu weit. Der Gegner des Beweispflichtigen hat dessen Behauptungen
nicht zu widerlegen, liefe dies doch auf eine Umkehrung der Beweislast hinaus und so dem
Art. 8 ZGB stracks zuwider. Wenn eine Schadensberechnung im vollen Umfang bestritten ist,
kann fiir den Richter zudem kein Zweifel dartiber bestehen, welche Positionen in welchem
Umfang der Belangte nicht gelten lésst.

Gewiss kann vom Beklagten je nach dem Gegenstand und der Lage des Prozesses ebenfalls
verlangt werden, eine Bestreitung tunlichst zu substanzieren. Diesfalls gleiche Anforderun-
gen an die Substanzierung zu stellen wie bei Sachbehauptungen, welche die Beurteilung des
daraus abgeleiteten Anspruchs erlauben sollen, geht jedoch im vorneherein nicht an; es muss
vielmehr geniigen, wenn die Bestreitung ihrem Zweck entsprechend konkretisiert wird, um
den Behauptenden zu der ihm obliegenden Beweisfliihrung zu veranlassen. So kann fliglich
eine einmalige generelle Bestreitung gegnerischer Behauptungen als ungeniigend betrachtet
und vom Belangten erwartet werden, dass er rechtsrelevanten Sachvorbringen des Klégers
mit konkreten Angaben widerspricht. Es kann auch andere Prozesssituationen geben, in
denen er sich nicht auf Bestreitungen beschrianken darf, sondern eine eigene Darstellung des
Geschehens geben muss; das leuchtet namentlich dann ein, wenn der Kldger bestimmte
Vorginge, Ablidufe oder Entwicklungen unterstellt. Wo es aber um das Mass und die
Berechnung von Schadenersatz geht, kann dem Belangten nicht verwehrt werden, vom
Klager den rechtsgeniiglichen Nachweis zu verlangen, sich folglich mit blossem Bestreiten zu
begniigen.

Im vorliegenden Fall kommt dazu, dass die Belangten nicht nur ausdriicklich die Scha-
densberechnung des Widerkldgers als solche in vollem Umfang bestritten, sondern sich der
Widerklage mit verschiedenen Beweisangeboten widersetzt und sich zum Kausalzusammen-
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hang, zum Verschulden sowie zum Umfang und den Faktoren des Schadens einlédsslich
gedussert haben.

cc) Beidiesem Ergebnis hilt die Annahme des Zivilgerichts, die Widerklageforderungen
hitten mangels einer geniigend substanzierten Bestreitung als anerkannt zu gelten, vor Art. 8
ZGB nicht stand. Damit ist dem angefochtenen Urteil in diesem Punkte die Grundlage
entzogen. Der fehlende Nachweis fiir die Forderungen ist unter Vorbehalt eines allfidlligen
Gegenbeweises der Kldger vom Beklagten zu erbringen.

b) Das gilt sinngeméss auch filir den Kausalzusammenhang zwischen den vorsorglichen
Verfligungen und dem geltend gemachten Schaden. Das Zivilgericht hat ihn im Ergebnis
bejaht, was in tatsidchlicher Hinsicht flir das Bundesgericht verbindlich wire (BGE 101 IT 73
und 164 E. 3,98 11 291); zur Rechtsfrage, ob der Zusammenhang auch als addquat anzusehen
sei, hat es sich nicht gedussert, und die Berufung schweigt sich dariiber ebenfalls aus. Eine
tatséchliche Feststellung bindet das Bundesgericht indes nicht, wenn sie auf Verletzung
bundesrechtlicher Beweisvorschriften beruht (Art. 63 Abs.2 OG). Das angefochtene Urteil
enthdlt zum Kausalzusammenhang nur vage Angaben, auf die nicht endgiiltig abgestellt
werden kann. Es hilt den Kldgern entgegen, sie hitten flir den Verkauf des Geschiftes durch
den Beklagten andere Griinde genannt, jedoch libersehen, dass der Beklagte den Schaden
nicht nur mit dem Mindererlos begriindete, den er beim Verkauf erzielt habe; sie miissten
einrdumen, dass er auch durch das richterliche Verbot zum Verkauf veranlasst worden sei;
die von ihnen hervorgehobenen Beweggriinde seien bestritten und das Schreiben Schwarz
jedenfalls kein geniigender Beweis.

Die Klidger haben, wie aus der Widerklageantwort erhellt, indes noch weitere Einwénde
erhoben und andere Beweise angeboten. Eine umfassende Stellungnahme zu ihren Sachvor-
bringen und Beweisofferten ist dem angefochtenen Urteil aber nicht zu entnehmen, auch
nicht in Form einer teilweise vorweggenommenen Beweiswiirdigung. Es kann deshalb nicht
verldsslich nachgepriift werden, ob das Zivilgericht in diesem Punkte ebenfalls Art.8 ZGB
verletzt habe, wie die Kldger behaupten. Ebensowenig geht aus dem Urteil hervor, warum der
natiirliche Kausalzusammenhang entgegen den Einwinden der Kldger zu bejahen und worin
er zu erblicken ist. Das Zivilgericht hat dies bei der Neubeurteilung der Widerklage nach-
zuholen, seine summarische und liickenhafte Begriindung zumindest so zu ergénzen, dass die
Rechtsanwendung iiberpriift werden kann.

c) Nach Auffassung des Zivilgerichts ist die Haftung des Antragstellers gemiss Art. 12
Abs.2 UWG weder als reine Kausal- noch als reine Verschuldenshaftung zu verstehen,
sondern zwischen diesen beiden Arten als Haftung nach freiem Ermessen des Richters ein-
zuordnen, der die Grundsitze des Art.43 OR zu beachten habe. Die Vorinstanz beruft sich
dabei auf TROLLER (Immaterialgiiterrecht, 2. Aufl. II, S. 1211), zitiert ihn aber unvollstindig,
ist dieser Autor doch der Meinung, dass das UWG die Voraussetzungen und den Umfang der
Haftung nicht regle, weshalb die allgemeinen Grundsitze von Art.41ff. OR anzuwenden
seien, was zur Verschuldenshaftung flihre und die Kausalhaftung ausschliesse (S.1212 in
Verbindung mit S.1209). Diesen Standpunkt hat das Zivilgericht aber gerade nicht iiber-
nommen. Es fand, die Verschuldenshaftung vermdchte der beidseitigen Interessenlage nicht
gerecht zu werden, da der Antragsteller nur dann zur Deckung des Schadens verpflichtet
werden konne, wenn er nachweislich konkrete Anhaltspunkte dafiir gehabt habe oder hitte
haben sollen, dass seine tatsdchlichen Behauptungen oder Anspriiche unbegriindet seien.

Diese Auffassung ist nicht zum vorneherein abzulehnen; sie braucht aber nicht weiter
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gepriift zu werden, da die Entscheidung so oder anders ins Ermessen des Richters gestellt
bleibt, der es geméss Art. 4 ZGB nach Recht und Billigkeit auszuiiben hat, Verschuldens- und
Mitverschuldensfaktoren folglich nicht iibergehen darf. Die Entstehungsgeschichte des
Gesetzes spricht ebenfalls flir diese Losung (Botschaft zum Entwurf, in BBl 1942, S.708/9;
Sten. Bull. 1943 StR S.71 Votum Haefelin). Die Ansicht voN BURENS (Kommentar zum
UWG 8S.206), der Antragsteller hafte grundsétzlich fiir den vollen Schaden, ist dagegen mit
TROLLER (a.a.0., S.1211/12 N.174) zu verwerfen. Um so weniger geniigt die blosse Feststel-
lung, die vorsorgliche Verfiigung habe sich materiell als unbegriindet erwiesen, um die Kldger
zum Ersatz des ganzen Schadens zu verurteilen. Mehr fiihrt das angefochtene Urteil aber
nicht an. Die Kldger werfen dem Zivilgericht daher mit Recht vor, es habe die von ihm selber
angefiihrten Haftungsgrundsitze missachtet. Es hat bei Neubeurteilung der Widerklage das
Verschuldenselement einzubezichen und gebiihrend zu beriicksichtigen.

StVO Art. 121 Abs. 1

Zum Anschluss an Hausinstallationen bestimmte elektrische Appara-
te, die Personen oder Sachen gefihrden oder auf benachbarte Schwach-
stromanlagen storende Fernwirkungen austiben konnen. Ein Inver-
kehrbringen nicht typengepriifier derartiger Apparate liegt nicht vor,
wenn sie an einer Ausstellung zu Marktforschungszwecken gezeigt
werden, wohl aber, wenn sie zu Bemusterungszwecken einer Firma
ohne fachkundiges Personal tibergeben werden.

Appareils électriques destinés a étre raccordés aux installations inté-
rieures et propres a mettre en danger des personnes ou des choses ou d
troubler les installations a faible courant voisines. Ne constitue pas la
mise sur le marché de tels appareils n’ayant pas subi 'épreuve obli-
gatoire, le fait de les montrer dans une exposition destinée a sonder le
marché mais bien le fait de remettre de tels appareils comme échan-
tillons a une entreprise ne disposant pas d’'un personnel qualifié.

BGE 105 1V 147, Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 8.
Juni 1979 1. S. B gegen Bundesamt fiir Energiewirtschaft, Bundesan-
waltschaft und Staatsanwaltschaft des Kantons Ziirich.

Verordnung tiber die Bekannigabe von Detailpreisen Art. 2 Abs. 1, Art. 3
Abs. 1 und Art. 12, StGB Art. 2 Abs. 2
Ein Zeitgesetz ist auf die unter seiner Herrschaft begangenen Verfeh-
lungen auch dann anzuwenden, wenn es ausser Kraft getreten ist. Spd-
teres milderes Recht wirkt nicht auf die Beurteilung der wihrend der
Geltungsdauer des Zeitgesetzes begangenen Handlungen zuriick.
Waren, die dem Letztverbraucher angeboten werden, sind mit dem
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tatsdchlich zu bezahlenden Preis anzugeben. Diese die Klarheit und
Vergleichbarkeit von Preisen fordernde Regelung gilt sinngemdss auch
fiir die Werbung, sofern darin Preisangaben gemacht werden.

Une loi dont Uapplication est limitée dans le temps s applique aux actes
commis pendant qu’elle était en vigueur, méme apres avoir été abrogée.
Une réglementation postérieure plus favorable reste sans incidence sur
la répression des actes commis pendant que la législation temporaire
était en vigueur.

Les marchandises offertes au consommateur doivent porter lindication
du prix qui devra étre effectivement payé. Cette regle qui tend a assurer
la clarté des prix et a faciliter les comparaisons s applique par analogie
a la publicité lorsque des prix y sont mentionnés.

BGE 1051V, Urtéil des Kassationshofes vom 19. Midrz 1979 1.S. F. und
S. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau.
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Buchbesprechungen

LiepeL, DIETER: Das deutsche Patentnichtigkeitsverfahren. Eine
Bestandsaufnahme. Bd. 46 der Schriftenreihe zum gewerblichen
Rechtsschutz, herausgegeben von F.-K. Beier, G. Schricker und E. Ul-
mer, Max-Planck-Institut fiir ausldndisches und internationales Pa-
tent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, Carl Heymanns Verlag, 1979,
XXXVIS., 323 S., kartoniert DM 92 —.

Eine umfassende Untersuchung des Patentnichtigkeitsverfahrens unter
Heranziehung der empirisch-statistischen Methode. Ausgewertet wurden
385 Nichtigkeitsverfahren, die in den Jahren 1963 bis 1971 beim BGH
anhidngig geworden sind. Es werden insbesondere Rechtsprechung und
Praxis des BGH beurteilt. Die Untersuchungen beziehen sich beispiels-
weise auf Hiufigkeit, Dauer, Kosten und Erfolg der Verfahren sowie auf
Art und Alter der Erfindungen, Gattung und Gewicht neuer Entgegen-
haltungen, in welchem Mass fiir eine Nichtigkeitserkldrung durch den
BGH neu aufgefundenes und schwer zugingliches Material entscheidend
war, und die Sachverstindigen-Problematik.

Neben einer Kritik am Nichtigkeitsverfahren wegen seiner Langwie-
rigkeit, seiner hohen Kosten und seines unsicheren Ausganges finden sich
Vorschlédge fiir diesbeziigliche Verbesserungen.

Die Problematik des Nichtigkeitsverfahrens wird hier in sehr fliissiger
und interessanter Weise dargelegt.

H. Aschert

SALAMOLARD, JEAN-MARC: La licence obligatoire en matiére de brevets
d’invention. Etude de droit comparé, S. 284 (Librairie Droz, Genf,
1978).

Photosystem ist der zentrale Begriff in der bildreichen Dissertation
Salamolards zum Problem der Zwangslizenz im Patentrecht, die er als
«mesure organique positive du systéme des brevets, tendante a empécher
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que ne surgisse une distorsion entre I’intérét public et I'intérét particulier
du breveté» versteht. Die Zwangslizenz — unter Einschluss einer «licence
d’office» und, als Ausnahme, einer «licence d’Etat» — wird in ihrer allei-
nigen Rechtfertigung aus offentlichem Interesse verbunden mit der Auf-
lage, die Versorgung mit den durch die patentierten Verfahren hergestell-
ten Produkten zu gewahrleisten, — Photosystem — als Heilmittel zur Bele-
bung des insbesondere in Entwicklungsldndern zu verdérren drohenden
Patentsystems entworfen.

In einem ersten Teil stellt Salamolard die Erscheinungsformen der
Zwangslizenz und ihre Rechtsnatur dar. Dann folgt in einem zweiten Teil
ein Rechtsvergleich der Zwangslizenzsysteme in S1 Staaten und der USA -
die nur nominell kein solches kennen —sowie die Behandlung der Zwangs-
lizenz in der internationalen Rechtsordnung. Nach dieser sorgfiltigen und
umfassenden Felderfassung wird in einem dritten Teil « Mythes et réali-
tés» das Versagen von Zwangslizenzsystemen, die nicht dem Photosystem
entsprechen, einsichtig zu machen versucht, und anderseits der Parameter
fiir eine erfolgreiche Verwirklichung dieser Vision aufgestellt.

Salamolard ist sich der Gefahren, die dem von ihm vorgeschlagenen
System innewohnen, bewusst. Nur eine weitsichtige Erfassung und unab-
lissige Uberpriifung des 6ffentlichen Interesses in sorgfiltiger Abwéigung
mit den Interessen des Patentinhabers wird missbrauchliches Wuchern
von Zwangslizenzen verhindern. Gelingt dies nicht, verliert das Patentsy-
stem schlechthin seinen Anreiz und die Investitionsunlust wird nicht aus-
bleiben. Weil der Gefahr der Willkiir rechtsanwendender Behdrden am
besten durch Eingrenzung des Ermessensspielraums gewehrt wird, fragt es
sich, ob mit einer Einfiihrung des Photosystems in die PVU und damit der
Ausmerzung der mangelnden Auslibung als per-se-Tatbestand fiir die
Gewihrung einer Zwangslizenz nicht Rechtssicherheit einer systemreinen
Ungewissheit weichen wiirde.

Auch wenn die langen Wartefristen und schwerfélligen Prozeduren bis
zur Gewédhrung einer Zwangslizenz, die in der Regel fehlende Exklusivitat
der Zwangslizenz und die Schwierigkeiten bei der Beschaffung des pro-
duktionsnotwendigen Know-how wichtige Griinde fiir das weltweite Dar-
niederliegen der Zwangslizenz sind, so sind es doch nur Tupfer auf einer
Palette von Ursachen, die sicher in bezug auf die Entwicklungslinder
mehrheitlich im 6konomischen Bereich liegen. Es wire erfreulich, wenn
das von Salamolard eindriicklich gezeichnete System manche Gesetzgeber
und Verwaltungen als idealtypischen Mahner begleiten wiirde.

P. Briigger
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REHBINDER, MANFRED / GROSSENBACHER, ROLAND: SchAweizerisches Ur-
hebervertragsrecht. Schriften zum Medienrecht, Heft 5, 105 S. (Bern
1979. Stamptfli) brosch. Fr. 38.—.

Bei der vorliegenden Publikation handelt es sich um das Ergebnis einer
rechtstatsdchlichen Untersuchung, die vom Bundesamt fiir geistiges Ei-
gentum im Anschluss an die Vernehmlassung zum Vorentwurf 11 fiir ein
neues Urheberrechtsgesetz in Auftrag gegeben worden war. Ziel war es, zu
ermitteln, ob unter der herrschenden Rechtsordnung Ungleichgewichts-
lagen zwischen Urhebern und Nutzern vorhanden sind, die durch Kodi-
fizierung von Urhebervertragsrecht oder andere Massnahmen, wie bei-
spielsweise eine Verstdrkung der kollektiven Rechtswahrnehmung, korri-
giert werden sollten. Die Autoren haben die weitestgehend von Vertrags-
freiheit beherrschte Kulturwirtschaft durchforstet und in bestechend dich-
ter Art aus den Bereichen des Verlagswesens mit seinen verschiedenen
Sparten, des Biihnen- und Konzertwesens, der Filmwirtschaft, des Rund-
funks, der bildenden Kiinste sowie der Werbung und der Architektur die
Erscheinungsformen der Werkverwertungsverhaltnisse dargestellt. Es ist
eine dogmatisch verarbeitete, wertungsneutrale Prdsentation der gesam-
ten Situation der Werkvermarktung, angefangen von der Darstellung der
moglichen Nutzer und ihrer Organisationen bis zu den Vergiitungen und
Kontrollrechten. Die Untersuchung ist in der vorliegenden Form ein
Nachschlagewerk fiir jeden, der sich in einer speziellen Kultursparte tiber
Werkverwertung orientieren will.

In einem Punkt md&chte ich meinen Zweifel an der Stichhaltigkeit der
Erhebung nicht verhehlen. Er betrifft die Aussagen iiber die Nebenrechts-
verwertung im Buchverlagswesen, die meines Erachtens zu summarisch
sind und den tatsdchlichen Stellenwert der Nebenrechte sowohl im Sach-
buchbereich wie in der Belletristik zu tief ansetzen. Es sei hier nur auf die
Bedeutung des Biicherklub-Geschiéfis hingewiesen, das in der Regel be-
reits in der verlegerischen Basiskalkulation seinen Niederschlag findet.
Einen sehr schliissigen Eindruck hinterldsst die Darstellung insbesondere
da, wo sie aufzeigt, dass zur Wahrung der Urheberinteressen kein Bediirf-
nis dafiir besteht, fiir die Einrdumung ausschliesslicher Nutzungsbefug-
nisse zwingend die Schriftform zu fordern und eine gesetzliche Regelungs-
dichte fiir die Werknutzung durch Sendeunternehmen entbehrlich ist.

P. Briigger
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Dr. RoL¥ P.JETZER: Lockvogelwerbung: Die werbepolitisch motivierte
Preisunterbietung als unlauterer Wettbewerb. Schulthess Polygraphi-
scher Verlag, Ziirich 1979.

In dieser Ziircher Dissertation behandelt der Autor ein Problem, das
von besonderer Aktualitit ist, weil es im Zusammenhang mit der in Vor-
bereitung befindlichen Revision des Bundesgesetzes {iber den unlauteren
Wettbewerb zwischen verschiedenen Interessengruppen diskutiert wird.
Neben dem Lockvogel im engeren Sinne, den der Werbende zwar ausstelit
oder anpreist, aber gar nicht oder nicht in geniigender Menge zur Verfli-
gung hat, wird in der vorliegenden Arbeit hauptsichlich der viel aktuellere
Fall untersucht, wo der als Lockvogel dienende Artikel zwar effektiv
geliefert wird, aber zu einem derart niedrigen Preis, dass angenommen
werden muss, dem Verkdufer gehe es gar nicht um das Interesse an diesem
Verkauf, sondern nur darum, K&ufer in sein Geschift zu bringen oder vom
Geschift eines andern abzulenken. Sowohl de lege lata als auch lege
ferenda stellt sich die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen eine
solche Handlungsweise als unlauterer Wettbewerb betrachtet werden soll.
Auf dem Hintergrund der Preisaktionen von Grossverteilern und der
Schwierigkeiten vieler kleiner Detaillisten, sich zu behaupten, hat sie
rechtspolitisch grosses Gewicht erhalten.

Nach einem allgemeinen Teil iiber die Charakteristik des wirtschaftli-
chen Wettbewerbs, insbesondere auch iiber die Kriterien des Leistungs-
und des Nichtleistungswettbewerbs, befasst sich der Autor einlédsslich mit
den in Betracht kommenden Tatbestandmerkmalen einer Lockvogelwer-
bung, den Auswirkungen solcher Werbung und den auf dem Spiele ste-
henden Interessen. Da grundsitzlich Preisbestimmungsfreiheit besteht
und das unlautere Motiv des Preisunterbieters die entscheidende Rolle
spielt, Motive sich aber von der Rechtsordnung kaum direkt erfassen
lassen, stellt die Definition eines Unrechtstatbestandes ein schwieriges
Unterfangen dar. Dies zeigt schon die {ibersichtliche Darstellung, welche
der Autor von den (vor allem zum schweizerischen Recht) bisher ver-
tretenen Auffassungen gibt.

In seiner eigenen rechtlichen Wiirdigung der dargelegten Sachverhalte
untersucht der Autor, unter welchen Voraussetzungen die Lockvogelwer-
bung de lege lata in der Schweiz unlauteren Wettbewerb darstellen kénnte.
Dass die Preisunterbietung in Verbindung mit einem Rechtsbruch, mit
Herabsetzung des Konkurrenten oder mit tduschenden Angaben diese
Voraussetzungen erfiillt, erscheint weiter nicht problematisch. Dass sie
auch widerrechtlich ist, wenn sie allein die Eliminierung eines Konkur-

278



renten bezweckt, diirfte in der Theorie auch allgemein Zustimmung fin-
den; der Nachweis solcher Absicht wird aber in der Praxis nur aus-
nahmsweise unter besonderen Umstinden gelingen. Mit der Feststellung,
es komme darauf an, «ob der Wettbewerb mit Verlustpreisen zur Wah-
rung berechtigter wirtschaftlicher Interessen gefiihrt wird oder nicht», ist
nicht viel gewonnen. Es geht eben darum zu wissen, welche Interessen im
Wettbewerb als berechtigt anzusehen sind. Hervorgehoben wird zu Recht
das Unlauterkeitskriterium der Vortduschung eines preisgiinstigen Ge-
samtangebots, das in der deutschen Judikatur die entscheidende Rolle
spielt; auch hier kann sich der Richter meist nicht an Fakten halten,
sondern muss weitgehend Ermessen walten lassen.

Ein legitimes Interesse, diesmal nicht so sehr des Konkurenten als
vielmehr des Herstellers des Lockvogelartikels, kann, wie der Autor dar-
legt, verletzt sein, wenn der Fachhandel wegen Schleuderpreisaktionen
sein Interesse an einem Artikel verliert; ob diesem Tatbestand aufgrund
des geltenden UWG beizukommen ist, erscheint freilich zweifelhaft.

Auch die Frage, ob es eine Preisuntergrenze als Qualifikationsmerkmal
gebe, wird eingehend erdrtert. Uberzeugend lehnt der Autor das Abstellen
auf den Selbstkostenpreis ab. Die Unterschreitung des Einstandpreises
ldsst er nur als Indiz, nicht als Beweis fiir das Vorliegen eines unlauteren
Lockvogelangebotes gelten.

Drei Anhinge geben Auskunft iber Vorschldge fiir gesetzliche Lock-
vogelbestimmungen, iiber die einschligigen Gesetzestexte anderer Linder
und iiber zwei deutsche Urteile.

Wer sich fiir eine Darstellung der wirtschaftlichen und rechtlichen
Aspekte dieses aktuellen Problems sowie des heutigen Standes der Dis-
kussion interessiert ist, wird mit Vorteil zu dieser Arbeit greifen.

K. Spoendlin

GRUN, CHRISTIAN: Die zeitliche Schranke des Urheberrechts. Schriften
zum Medienrecht, Heft4. 126 S. (Bern 1979. Stdmpfli) brosch.
Fr.42 .-

Es war eine kluge Auswahl der Herausgeber der Schriften zum Me-
dienrecht, diese deutsche Dissertation aus Freiburg i.Br. in ihre Reihe
aufzunehmen, trigt sie doch dazu bei, den Vorschlag zur Verldngerung der
Schutzdauer von 50 auf 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers im Rahmen
der schweizerischen Urheberrechtsrevision einsichtiger zu machen.
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Griin stellt an den Anfang seiner Arbeit einen Riickblick auf die Ent-
wicklung des Urheberrechts und der mit ihm verkniipften Schutzdauer
mit besonderer Beriicksichtigung der deutschen Rechtslandschaft. In kon-
ziser Weise setzt er sich dann mit den verschiedenen Urheberrechtstheo-
rien auseinander und versucht zu ermitteln, ob die Befristung des Urhe-
berrechts jeweils systemimmanent vom zugrunde gelegten Wesen des
Urheberrechts gefordert wird. Griin gelangt letztlich zur Bejahung der
monistischen Theorie, die wegen der ideellen Komponente des Urheber-
rechts — die Verbindung Urheber—Werk hat mit seinem Tod ein Ende —
einen Kompromiss zwischen zeitlich begrenztem Urheberpersonlich-
keitsrecht und unbegrenztem Vermogensrecht verlangt. Was die grund-
satzliche Bemessung der Schutzdauer betrifft, kann ihm zugestimmt wer-
den, wenn er sie so lange fiir gerechtfertigt hilt, als mit dem Werk eine
personlichkeitsspezifische Ausstrahlung des Urhebers verbunden ist, also
so lange Personen leben, die einen bewussten Kontakt mit der Person des
Urhebers noch hatten. Ausgehend von einer durchschnittlichen Lebens-
erwartung von 71 Jahren und einem Erinnerungsvermogen bis ins sechste
Lebensjahr legt Griin die richtige Schutzfrist bei 65 Jahren nach dem Tod
des Urhebers fest. Er findet eine Bestitigung fiir die Richtigkeit dieses
Zeitraumes unter anderem auch in einer «allgemein anzuerkennenden
Unterhaltsverpflichtung des Urhebers fiir Kinder und Enkel». Doch eine
Schutzfrist von 70 Jahren ist nach Griin vertretbar und wird von ihm fiir
eine Harmonisierung der allgemeinen Schutzfristen innerhalb der euro-
paischen Gemeinschaft als sinnvoll erachtet.

Zuwenig durchdacht erscheint mir die Begriindung fiir eine verkiirzte
Schutzfrist von 30 Jahren nach Veroffentlichung des Werkes flir die «klei-
ne Miinze». Anstatt zu tiiberpriifen, ob es richtig ist, dass fiir pho-
tographische Werke nur eine Schutzfrist von 25 Jahren nach ihrem
Erscheinen zugestanden wird, lésst er Leistungskriterien ins Urheberrecht
einfliessen, die mit seiner sonstigen Konzeption nicht vereinbar sind.

Griin muss sich auch den Vorwurf der Oberflachlichkeit gefallen las-
sen, wenn er sich mit dem Schrifttum auseinandersetzt, aber Ausserungen
nur bruchstiickhaft und verallgemeinernd zur Diskussion stellt und nicht
einmal den Werktitel angibt (vgl. die Kritik an einer Meinung des Rezen-
senten, die sich nur auf die Frage nach einem ewigen Urheberpersonlich-
keitsrecht bezog, auf Seite 106). Trotz dieser Patzer ist die Schrift in ihrer
Gesamtheit aber zu begriissen.

P. Briigger
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