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Urheberrechtsschutz fiir Computer-Software*

Kaspar Spoendlin, Basel

Einleitung
Fabel

Die Software-Hersteller wurden vom Strom des Erfolges aufs Meer der wilden
Konkurrenz getragen. Software-Haie drohen ihnen ihre Software-Pakete wegzuneh-
men. Sie rufen nach Schutz. Das Schiff unter der Flagge von Patentanien ist vorbei-
gefahren, hat sie nicht aufgenommen, mit Ausnahme ganz weniger, welche einen
mit der Software verbundenen originellen Apparat in ihrem Paket eingebaut hatten.

In der WIPO-Werft machte man sich daran, ein besonderes Software-Schiff zu
bauen. Die Arbeiten kamen jedoch ins Stocken. Ein Problem ist, wie zu erreichen
wire, dass das Schiff in allen nationalen Gewissern zugelassen wird.

Nun taucht das Schiff unter der Flagge des Urheberrechts auf. In ihrer Not
wollen die Software-Hersteller wenigstens hier aufsteigen. Noch vor einiger Zeit
wire dies ausgeschlossen erschienen. Auf dem Schiff wird stindig reorganisiert.
Damals bestand eine Tendenz zur Purifikation. Nur noch Angehorige des Kultur-
adels sollten aufgenommen werden. Die Software-Hersteller wollte man mit einem
spater zu erwartenden Leistungsschutz-Floss vertrosten; niemand wusste aber,
woher es kommen und wie es ausgestaltet sein sollte. Die Tendenz der Purifikation
konnte sich jedoch nicht durchsetzen; es treibt sich nach wie vor auch niederes
Gesindel, teils von tieferem Niveau als die Software, auf dem Schiff herum. Dennoch
ist die Aufnahme der Software-Hersteller noch mit Problemen verbunden. Der
Kapitdn wird vermutlich Erbarmen haben, aber seine Bedingungen stellen.

Die Aufnahme auf das Urheberrechts-Schiff hitte den grossen Vorteil, dass
dieses Schiff schon die Bewilligung besitzt, in die Gewisser der meisten Nationen
einzulaufen.

Wie sich aus der Fabel ergibt, sind grundsitzlich verschiedene Schutzmoglich-
keiten in Betracht zu ziehen:

1. Patentrecht nur sehr beschrinkt; liegt ausserhalb des Themas dieses Referates.

2. Separates Gesetz. Erweiterung des Numerus clausus der Immaterialgiiterrechte.
In diese Richtung gehen die Arbeiten der WIPO (namentlich die Model Provisions
von 1978); sie sind ebenfalls nicht Thema dieser Arbeit.

3. Urheberrecht
a) Schutz als eigentliche urheberrechtliche Werke
b) Schutz als verwandtes Recht bzw. Nachbarrecht.

* Leicht tiberarbeitete Fassung des an der Generalversammlung der Licensing Executives
Society (Schweiz) am 6. November 1985 gehaltenen Referates.



In Frankreich, den USA, der BRD, Japan und Grossbritannien ist der Schutz
des Urheberrechtsgesetzes in neuester Zeit durch Gesetzesrevision ausdriicklich auf
Computer-Software ausgedehnt worden, freilich mit Unterschieden in der Aus-
gestaltung? .

Fir die Schweiz liegt ein Vorschlag von Prof. Dessemontet vor, der die Auf-
nahme der Software in die Aufzihlung der geschiitzten Werke und ein Verbietungs-
recht des Urhebers gegeniiber jedem Gebrauch der Software vorsieht?.

Die folgende Beurteilung dieses Vorschlages beschrinkt sich auf die wichtigen
Aspekte der Natur des Schutzobjektes, der Frage, wovor Schutz zu gewihren ist,
und der Frage, ob eigentliches Urheberrecht oder die Schaffung eines verwandten
Rechts (Nachbarrechts) angebracht ist.

Der Begriff der Computer-Software wird als bekannt vorausgesetzt: Er umfasst
sowohl die Betriebsprogramme, welche die Arbeitsweise des Computers steuern,
als auch die Anwenderprogramme, mittels welchen Daten verarbeitet oder Prozesse
gesteuert werden, und erstreckt sich vom Programmablaufplan iiber das Quellen-
programm in einer héheren Symbolsprache bis zum Maschinenprogramm (Object
Code), das vom Computer gelesen werden kann®.

A. Natur des Schutzobjekts

Inwiefern erfiillt die Software die Anforderungen an ein Werk im Sinne des
Urheberrechts?

1. Nach einhelliger Lehre muss das Werk sinnlich wahrnehmbar gemacht sein. Bis
und mit Quellenprogramm erfiillen die Resultate der Software-Entwicklung
dieses Kriterium. Auch dem Quellenprogramm in einer der Computersprachen
kann der Fachmann den Sinn durch Lesen noch entnehmen. Beim Maschinen-
programm (Object Code) aus Zeichen O und 1 trifft dies nicht mehr ohne weite-
res zu, bei den Festhaltungen auf Magnetband vollends nicht mehr. Dennoch
kann m.E. die urheberrechtliche Werknatur mit folgenden Begriindungen an-
erkannt werden:

1 Frankreich: Loi No. 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d’auteur et aux droits des
artiste-interprétes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises
de communication audiovisuelle. USA: Publ. L. No. 96-517 vom 12. Dezember 1980, mit
welcher das Urheberrecht von 1976 (United States Code, Title 17, Copyrights) revidiert
wurde. BRD: Gesetz zur Anderung von Vorschriften auf dem Gebiet des Urheberrechts
vom 24. Juni 1985. Grossbritannien: Copyright (Computer Software) Amendment Act
1985 vom 16. September 1985.

2 Der Vorschlag wurde an der Generalversammlung der Licensing Executives Society vom
6. November 1985 von Dr. Ivan Cherpillod unterbreitet und in seinem Referat erliutert.
Hier werden nur die Grundsatzfragen behandelt. Zu den weiteren Punkten des Vorschiages
(Recht des Arbeitgebers, Recht zur Erstellung einer Dokumentationskopie, Adaptations-
recht des Nutzungsberechtigten) wird nicht Stellung genommen.

3 Hier wird — der Bequemlichkeit halber — der in der Fachsprache eingebiirgerte, kurze Aus-
druck “Software” verwendet. Eine gesetzliche Regelung erheischt selbstverstindlich Aus-
driicke in den Landessprachen. Auf franzdsisch bietet sich der von Prof. Dessemontet und
vom franzdsischen Gesetzgeber verwendete Ausdruck “logiciel” an. Das deutsche URG
spricht von *“Programmen fiir die Datenverarbeitung”.



a) Beim Maschinenprogramm auf Papier liegen als solche wahrnehmbare Zeichen
vor, welche den Inhalt festlegen, wenn er auch nicht unmittelbar wahrgenom-
men werden kann.

b) Es handelt sich um direkte Abkdmmlinge eines Quellenprogramms, dessen
Sinn beim Lesen wahrgenommen werden kann.

c) Das Kriterium der sinnlichen Wahmehmbarkeit fir den Menschen ist im
Gesetz nicht ausdriicklich enthalten; weshalb sollte das Kriterium nicht der
technischen, d.h. zivilisatorischen Entwicklung angepasst und damit auf die
Wahrnehmbarkeit durch eine von Menschen entwickelte Maschine ausgedehnt
werden? Zu diesem Schluss kime man wohl auch mit Bezug auf Musik-
Kompositionen, welche dadurch entstehen, dass Tone oder Tonfolgen in
einem Computer “verfremdet” werden und das Resultat zunéichst auf Ton-
band iibertragen wird, ohne dass es in dieser Phase horbar wiirde. Die Haupt-
sache ist, dass das Werk festgelegt ist und jederzeit wahrnehmbar gemacht
werden kann.

2. Fir den urheberrechtlichen Werkcharakter entscheidendes Kriterium ist die
Originalitit oder Individualitit (auf die Diskussion iiber die Natur dieses Kri-
teriums kann hier nicht eingetreten werden). Diese Anforderung muss von einem
Computerprogramm genauso erfillt werden wie von jedem anderen Werk. Das
vom Bundesgericht verlangte Niveau ist jedoch nicht hoch (Schreibmaschinen-
Lehrgang, Kartographie)*. Zweifellos gibt es viel Software, welche dieses Niveau
der Originalitat erreicht oder iibertrifft. Es liegt offensichtlich nicht in der Ab-
sicht von Prof. Dessemontet, Software von der Erfiillung dieser Anforderung
zu dispensieren, so dass alles, was sich irgendwie als Software ansprechen lisst,
geschiitzt wire. Wird der Software Urheberrechtsschutz zugebilligt, so muss sie
selbstverstindlich dieser Anforderung im Einzelfall geniigen.

3. Das Hauptproblem ergibt sich aus der traditionellen Gegeniiberstellung von
Form und Inhalt. Nach einer herkémmlichen Auffassung kann nur die Form
Urheberrechtsschutz beanspruchen und muss deshalb dem Kriterium der Origi-
nalitit bzw. Individualitit geniigen. Es wiirden sich wohl kaum Computer-
Programme finden, welche dieser Anforderung geniigen. Das Problem ist jedoch
nicht spezifisch fir die Software; es stellte sich schon lingst mit Bezug auf die
wissenschaftlichen und technischen Werke. Diese geniessen ja schon nach dem
Wortlaut von Gesetz und RBUe Urheberrechtsschutz und werden auch vom
Bundesgericht als Werke anerkannt, auch wenn sie sich nur an den Intellekt
richten und ihre Originalitit nur im Inhalt gefunden werden kann.

Die Grenze zwischen Form und Inhalt ldsst sich bei Schriftwerken, welche
ohnehin nur iiber den Intellekt wahrgenommen werden konnen, gar nicht
scharf ziehen. Es ist z.B. anerkannt, dass die Fabel eines Romans schutzwiirdig
sein kann; ist sie aber nicht mehr dem gedanklichen Inhalt als der Form zu-
zurechnen? Die These, Originalitit des Inhalts konne nicht zur Anerkennung
als Werk fithren, ist deshalb nicht haltbar; auch das Bundesgericht hat sie nicht

4 BGE 88 IV 127 Erw. 2 bzw. 103 Ib 327 Erw. 3.
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iibernommen. Andererseits koénnen nicht alle irgendwie originellen gedanklichen
Inhalte dem freien Verfiigungsrecht der Allgemeinheit entzogen werden; dies
gilt zunichst einmal fiir die Freiheit der Wiedergabe; auf die Freiheit der Ver-
wendung im Handeln wird noch besonders zuriickgekommen. Dieser Wider-
spruch stellt sich bei Werken wissenschaftlicher oder technischer Natur ganz
generell und ist nicht spezifisch fiir die Computer-Software. Folgende dog-
matische Lésung bietet sich an®: Es wird anerkannt, dass auch inhaltliche
Elemente originell, d.h. schopferisch sein und damit ein urheberrechtlich schiitz-
bares Werk begriinden kénnen. Dem Recht des geistigen Eigentums tritt jedoch
das historisch iltere und sachlich gewichtigere Recht der Allgemeinheit auf
Freiheit der Verbreitung von wissenschaftlichem und technischem Gedankengut,
welches eine Grundlage der kulturellen und zivilisatorischen Entwicklung der
Gesellschaft darstellt, einschrinkend entgegen.

Wie weit erstreckt sich nun dieses dem geistigen Eigentum vorgehende Frei-
haltungsprinzip sachlich? Zwei Merkmale lassen m.E. das Gedankengut un-
geachtet seiner Originalitidt als frei verfiigbar erscheinen: Erstens das Auftreten
mit dem Anspruch darauf, Wissen um die Wahrheit oder die Wirklichkeit zu sein,
also Wissenschaft im weitesten Sinne des Wortes. Dabei kann es nicht darauf
ankommen, ob eine Theorie richtig oder falsch ist, sondern es geniigt, dass sie
Wissenschaft sei. Es geht auch nicht nur um Wissen um die materielle Welt,
sondern um die Erkenntnis schlechthin, also auch Wissen im Bereich der Psycho-
logie oder der Philosophie. Beispiel: Frei ist jede richtige oder falsche Theorie
iber die Entstehung des Sonnensystems; geschiitzt kann sein eine originelle,
phantastische Fabel iiber die Schaffung der Gestirne. Auch im Bereich der Soft-
ware kann die Unterscheidung an zwei Extremen veranschaulicht werden: Frei
bleiben die Wiedergabe und Verbreitung eines Systems von Algorithmen, einer
Methode des logischen Vorgehens z.B. zur Auflésung von Kubikwurzeln; ver-
boten werden kann die Wiedergabe eines Programms fiir Computer-Kunst, das
iiberhaupt kein Wissen vermitteln will.

Zweitens macht das Auftreten als Anweisung zu menschlichem Handeln einen
noch so originellen Inhalt eines an und fiir sich anzuerkennenden Werkes fiir die
Weiterverbreitung der Anweisung frei. (Man denke z.B. an eine originelle Sprach-
lehrmethode als Inhalt eines an und fiir sich geschiitzten Lehrbuches. Die Methode
als solche darf weiterverbreitet, das Buch aber nicht kopiert oder nachgedruckt
werden.) Nicht in diesen Freibezirk fallt z.B. Software fir ein Computerkunst-
werk insoweit, als es sich nicht um eine methodische Anweisung handelt, die
auch zur Schaffung beliebiger Werke niitzlich sein konnen. Bei anderer Software
muss die Ubernahme der allgemeinen Methodik einer Problemligsung frei bleiben,
wihrend die direkte Ubernahme eines spezifischen Programmes durch Kopieren
kaum mehr zum Freiraum menschlichen Handelns gezihlt werden kann.

Nach dieser Theorie wird also nicht die Werknatur verneint, sondem lediglich der
Rechtsschutz zugunsten der Freiheit der Verbreitung von Wissenschaft und
Technik im weitesten Sinne eingeschrankt®. Dies lisst der Gerichtspraxis einen

5 Sie wurde vom Verfasser bereits im Aufsatz “Gedanken zum Rechtsschutz der Geistes-
erzeugnisse wissenschaftlicher oder technischer Art”, BIM 1976, S. 262 ff., entwickelt.

6 Das theoretische Konzept eines offenen Werkbegriffes in Verbindung mit einem abgestuften,
durch das Freihalteinteresse der Allgemeinheit eingeschrinkten Rechtsschutz ist von Frank
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weiten Spielraum zu verniinftigen Losungen. So ldsst sich vertreten, dass der
Freiheit der Wissenschaft und der Technik geniigt wird, wenn auch die originelle
Methodik eines Programms als Idee iibernommen werden kann; das Photo-
kopieren von Programmunterlagen oder Uberspielen von Datentrigern wird von
diesem Freiheitsrecht jedoch nicht erfasst und kann urheberrechtlich verfolgt
werden. Diese Moglichkeit der flexiblen Abstufung des Rechtsschutzes ohne
Vemeinung der Werknatur stellt den Hauptvorteil dieser Betrachtungsweise dar.
Damit wird auf urheberrechtlicher Basis zwangslos ein Postulat des sog. Leistungs-
schutzes erfiillt. Das beinahe unldsbare Problem der eindeutigen Abgrenzung des
geschiitzten Werks von der freien Idee wird dabei zu einem guten Teil entschirft.
Aus dieser Sicht lisst sich also die Anerkennung von Computer-Software als
urheberrechtlich geschiitzte Werke durchaus vertreten. Man kann sich sogar
fragen, ob es dazu iiberhaupt noch einer Ergéinzung des Gesetzes bedarf. Eine
solche hat jedoch den Vorteil, dass sie jede Diskussion iiber den Punkt ab-
schneidet.

Paradox mag erscheinen, dass der Originalitit erlaubende Spielraum des Soft-
ware-Schaffenden um so grosser ist, je weiter die Software noch vom Maschinen-
programm entfernt ist, dass sich aber auch das Freihalteinteresse auf diesen Bereich
konzentriert”.

B. Schutz wovor?

Vertretbar ist nur ein Schutz gegen subjektive Nachahmung, nicht eine absolute
Sperrwirkung. Unabhingige Parallelschopfung bleibt deshalb frei; sie ist zwar bei
komplizierteren Programmen unwahrscheinlich, kann aber generell so wenig aus-
geschlossen werden wie etwa bei gewissen Werken der gegenstandslosen Kunst.
Die Losung einer absoluten Sperrwirkung wire nur in Verbindung mit einer Regi-
strierung und weltweiten Erfassung des Standes der Technik mdglich; dies wiirde
zu einem unglaublichen Aufwand fithren und die schopferische Titigkeit in der
Kreation von Software ldhmen. Jeder Analytiker oder Programmierer muss also
frei arbeiten konnen, solange er nicht subjektiv ibernimmt oder nachahmt. Das
Urheberrecht erfiillt diese Bedingung im Gegensatz etwa zum Patentrecht. Auch
die “Model Provisions” der WIPO (1978) folgen diesem Prinzip (section 6 (2)).

Das Urheberrecht gibt dem Urheber das ausschliessliche Recht der Wiedergabe,
d.h. der Kommunikation des Werkes an andere Menschen. Werke sind ja ihrem
Wesen nach dazu bestimmt, dass ihre Gestaltung und ihr Sinn von anderen Men-
schen aufgenommen werden. Verletzungen des Urheberrechts bestehen deshalb
stets darin, dass das Werk anderen sinnlich wahrnehmbar gemacht wird. Andere
Handlungen, wie etwa der Druck eines Schriftwerkes oder die Aufnahme auf einen

Vischer in seinem Beitrag “Urheberrecht und bildende Kunst” zur Festschrift “100 Jahre
URG”, Bern 1983, S. 251 ff., bes. S. 261 f., generell postuliert und iiberzeugend begriindet
worden.

7 Hans Rudolf Wittmer, Der Schutz von Computersoftware — Urheberrecht oder Sonder-
recht?, Diss. Ziirich 1981, S. 106 ff.
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Ton- oder Bildtriger und der Verkauf eines solchen, stellen nur deshalb Verlet-
zungen dar, weil sie Vorbereitungshandlungen zu einer solchen Kommunikation
an andere Menschen sind. Das Kochbuch ist nur geschiitzt gegen Nachdruck, Kopie
oder offentlichen Vortrag; Kochen nach dem Kochbuch ist aber urheberrechtlich
frei.

Der Schutz von Software gegen Wiedergabe ist bereits wertvoll. Das Interesse
der Software-Hersteller wiirde aber auch einen Schutz gegen Verwendung der Soft-
ware im Computer erheischen; die Software ist hierbei Instrument zur Bearbeitung
von Daten, zum Rechnen nach Formeln oder zur Steuerung von Prozessen bzw.
Abldufen, ohne dass sie selbst wiedergegeben wird. Diesen Schutz kann das Ur-
heberrecht nach herkommlicher Auffassung nicht hergeben. Man konnte ein-
wenden, auch im Fall von Filmen oder etwa Tinguely-Maschinen seien Abliufe
Gegenstand des Urheberrechts; der Vergleich trifft jedoch nicht zu, indem dort
die Abldufe selbst das Werk darstellen und nur der Wiedergabe dienen, nicht jedoch
einem anderen Zweck. Auch der interessante Vorschlag von Frank Vischer, den
Werkbegriff auch der ‘““conceptual art” zu 6ffnen®, hilft nicht weiter; denn dort
geht es im Gegensatz zur Software darum, dass der Ausfilhrende das Werk noch
vervollkommnen muss; das Werk ist jedoch ausschliesslich zur Kommunikation
seines Gehaltes an Mitmenschen bestimmt. Mit der Software wird aber ein ganz
anderer Zweck verfolgt: eine Berechnung, das Auffinden einer Literaturstelle, die
Ermittlung der Bahn eines Flugkorpers, das Auffinden aller bekannten Stoffe einer
bestimmten chemischen Struktur.

Man steht vor dem Dilemma zweier Losungen:

a) Es bleibt beim Grundkonzept des Urheberrechts, und man begniigt sich mit dem
Schutz gegen Wiedergabe der Software. Dabei kommt die neuere Lehre zu Hilfe,
nach der auch die Einspeicherung in einen Computer als Wiedergabe zu betrach-
ten ist®. Zu ihrer Rechtfertigung lisst sich anfithren, dass jederzeit die Moglich-
keit besteht, das Programm wahrnehmbar zu machen, wie es sich ja auch bei
den geschiitzten Tonbindern verhilt. Mit dem Unterlassungsanspruch gegen die
Einspeicherung wire im Effekt auch derjenige gegen die Verwendung gegeben.
Diese Losung vertritt Wittmer in seiner bemerkenswerten Ziircher Dissertation
iiber unser Thema'!®. Probleme konnten sich hchstens bei der Berechnung des
Schadenersatzanspruches ergeben; auf diese Frage kann hier nicht weiter ein-
getreten werden.

Auch gegen diese scheinbar rein urheberrechtliche Losung erhebt sich ein Beden-
ken: Dem Begriff der verletzenden Wiedergabebehandlung wird Zwang angetan,
wenn auch die Einspeicherung von Betriebs- und Anwenderprogrammen als
Wiedergabe behandelt wird; denn es ist ja gar nicht Zweck dieser Programme,
wiedergegeben zu werden. Anders verhilt es sich bei der Einspeicherung von
geschiitzten Werken, die spiter wieder herausgeholt und im Output oder auf
Bildschirm erscheinen sollen'!. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint es dog-

8 Frank Vischer, Neue Tendenzen in der Kunst und das Urheberrecht, Festgabe Max Kum-
mer, Bern 1980, S. 277 ff.
9 Eugen Ulmer, Urheber- und Verlagsrecht, 3. Aufl., Berlin 1980, S. 232.
10 A.a.0. (Anm. 7), S. 131.
11 Dazu Gert Kolle/Eugen Ulmer, Einspeicherung geschiitzter Werke in automatische Informa-
tions- und Dokumentationssysteme, GRUR Int. 1976, S. 113 ff.
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matisch fragwiirdig, die Einspeicherung generell als Wiedergabe im Sinn des
Urheberrechts zu betrachten. Fiir die Zwecke des Unterlassungsanspruches
geniigt jedoch wohl praktisch schon die Unrechtmissigkeit der Festhaltung auf
einem Datentriger (Magnetband oder Lochkarten).

Begniigt man sich mit diesem Schutz im Rahmen eines weit gefassten Begriffes
der Wiedergabe, so konnen bereits das Kopieren der Software und das Inver-
kehrsetzen der Kopien, welche unrechtmissig hergestellte Werkstiicke darstellen,
erfasst werden. Gegen Piraten, wie sie aus Taiwan und Singapore gemeldet wer-
den, wire nun z.B. ein rechtliches Mittel gegeben. Nur das Arbeiten mit der
iibernommenen Software im Computer wirde keine urheberrechtliche Ver-
letzungshandlung darstellen. Da jedoch die Triger der Programme (z.B. Magnet-
binder) als Werkstiicke beschlagnahmt werden kdnnten, wire der Rechtsschutz
dennoch bereits ziemlich wirksam.

b) Ohne Riicksicht auf die dogmatischen Probleme erklirt man auch die Verwen-
dung der Software zum Schutzgegenstand des Urheberrechts. Damit dehnt man
das Urheberrecht auf Prozessablidufe aus. Darin liegt ein erster Schritt zur Um-
gestaltung des Urheberrechts zu einem allgemeinen Leistungsschutzgesetz, das
sich hinsichtlich des Wesens des Schutzgegenstandes nicht mehr in gleicher Weise
wie bisher vom Patentschutz unterscheidet. Das Patentrecht erscheint dann eher
als Lex specialis fir technische Erfindungen. In diese Richtung geht der Vor-
schlag Dessemontets,indem er jeden Gebrauch der Software zur Rechtsverletzung
macht'?. Der Weg ist dem Gesetzgeber selbstverstindlich grundsitzlich nicht
verbaut. Die Konsequenzen miissten aber genau iiberlegt sein. Sie miissen zur
Ablehnung fiihren'®. Mit dem Schutz gegen Gebrauch der Software verlisst
man den Gedanken des Schutzes einer Gestaltung, als welche das Programm sich
prasentiert, und schiitzt auch das in dieser Gestalt auftretende Handlungsprinzip.
So weit geht auch WIPO in den “Model Provisions” nicht (section (4)). Das
Problem ist zundchst an einem Beispiel zu verdeutlichen: Jemand beschreibt
in einem Vortrag eine neue Methode zur Erzeugung von zweidimensional geform-
ten Metallschichten auf einem Triger, wie sie fiir elektronische Zwecke ver-
wendet werden. Wer den Vortrag ohne Einwilligung des Autors aufnimmt und
alsdann vervielfiltigt herausbringt, verletzt das Urheberrecht. Nach dem er-

12 Auch nach dem franzésischen Gesetz ist “toute utilisation d’un logiciel non expressément
autorisé par 'auteur ou ses ayants droit” eine Verletzungshandlung. Das deutsche, das
englische und das amerikanische Gesetz erwidhnen den Gebrauch eines Programms nicht
als Verletzungshandlung. Nach dem englischen Gesetz ist ““the storage of that work in a
computer” einer Wiedergabe “in a material form™ gleichgestellt (sec. (2)); ob auch an
“storage™ eines Arbeitsprogrammes oder nur an Speicherung eines Werkes zur spiteren
Wiedergabe gedacht ist, kann dem Text nicht entnommen werden. In den USA hat ein
Gericht 1982 in freier Auslegung des Gesetzes festgestellt, auch “using program to control
activity of machines™ sei als Verletzung des Copyrights zu betrachten (United States Code
Annotated, Cumulative Annual Pocket Part for use in 1984, Title 17, Note 137a). Im
deutschen Recht ist die Reichweite des Urheberschutzes fiir Computerprogramme Aus-
legungsfrage. (Im neuesten Urteil “Inkasso-Programm” vom 9. Mai 1985 — IZR 52 (S. 3) —
scheint der BGH zu unterstellen, dass die ‘“Verwertung” eines Programms unter bestimmten
Voraussetzungen eine Verletzung des Urheberrechts sein kann.

13 So auch Alois Troller, Immaterialgiiterrecht, I. Bd., 3. Aufl, Basel 1983, S. 359 mit ein-
lasslicher Begriindung.
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weiterten Konzept miisste der Vortragende jedoch auch die Verwendung der
Methode aufgrund des Urheberrechts verbieten konnen. Das Beispiel zeigt,
welch ungeheuerliche Konsequenzen der Schritt zum urheberrechtlichen Schutz
gegen Gebrauch des Inhaltes von Werken haben konnte. Das Urheberrecht wiirde
ganz in die Ndhe des Patentrechts gebracht. Wie bei den mittelalterlichen Privi-
legien konnten die beiden Schutzrechte ihrem Wesen nach gar nicht mehr
richtig unterschieden werden.

Selbst wenn sich der Gesetzgeber mit Bezug auf die Software zu einem solchen
systemwidrigen Schritt entschlosse, gibe es doch noch einen Damm gegen eine
vollige Offnung des Urheberrechtsschutzes fiir beliebige Anweisungen an den
menschlichen Geist, wie sie sich nach Troller aufdringen wiirde'®. Es gibt einen
Bereich, in welchem das Freihalteinteresse unter allen Umstinden iiberwiegen
muss, auch gegeniiber noch so originellen Problemlosungsmethoden. Vorweg ist
festzustellen, dass der Nachvollzug des Denkens der Problemlosung auf jeden
Fall frei bleibt. Sodann muss menschliches Handeln ohne technische Hilfsmittel,
welches aus Sprechen, Befehlen, Beobachten, Schreiben oder sonstiger Kérper-
betitigung besteht, und wire es noch so originell oder durch einen originellen
Denkprozess bestimmt, auf jeden Fall frei bleiben'®. Andernfalls wiirden jede
Kreativitit und Spontanitit in vielen Bereichen des praktischen Lebens durch
die Notwendigkeit der Respektierung von Schutzrechten und Priorititen schwer
leiden. So geniesst das Anleitungsbuch zu einem neuen Stenographiesystem
Urheberrechtsschutz gegen Nachdruck; keinesfalls kénnte aber der Gesetzgeber
das Schreiben in dieser Stenographie verbieten. Das gleiche gilt fir ein neues
Buchhaltungssystem; dort kommt noch dazu, dass eine dem System angepasste
neue Buchungsmaschine Patentschutz geniessen konnte; niemandem sollte je-
doch verboten werden konnen, seine Biicher hand- oder maschinenschriftlich
nach diesem System zu fithren.

Sollte sich der Gesetzgeber trotz allem zum urheberrechtlichen Schutz gegen
Beniitzung von Programmen entschliessen, so wire auf jeden Fall eine ein-
schrinkende Prizisierung in dem Sinne zu empfehlen, dass nur die Verwendung
des Programmes auf dem Computer verboten werden kann. Verboten wiirde
dann nicht menschliches Handeln, sondern nur die blinde Ausfiithrung durch die
Maschine. Frei bliebe die Befolgung der betreffenden Problemldsungsmethode,
z.B. die umstindliche Ausfihrung eines Rechenprogrammes in Teilschritten auf
einer gewdhnlichen Rechenmaschine oder gar durch schriftliches Rechnen.

Ebenso bliebe die Verwendung eines weiterentwickelten Programmes frei.

14
15

A.a.0. (Anm. 13), 8. 357 f.

Der Verfasser hat diese These in einem Diskussionsvotum zum Leistungsschutz an den
Verhandlungen des Schweiz. Juristenvereins 1977 vertreten. ZSR 1977, S. 425 ff. Zu-
stimmend Wittmer, a.a.0. (Anm. 7), S. 68.
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C. Allgemeiner Urheberrechtsschutz oder Nachbarrecht
(im URG geregeltes, verwandtes Schutzrecht)? Rolle des UWG

Die Frage kann erst entschieden werden, wenn einmal feststeht, welche Voraus-
setzungen und welche Ausgestaltung des Schutzes man anstrebt: Folgende Gesichts-
punkte fallen dabei in Betracht:

1. Wenn man den Schutz auch ohne die Voraussetzung der Originalitdt bzw. Indi-
vidualitidt gewihren, also auf das wesentliche Merkmal eines Werkes verzichten
wollte, so kdme nur ein Nachbarrecht in Betracht (vgl. z.B. das Nachbarrecht
fiir Lichtbilder im Gegensatz zu den Lichtbildwerken im deutschen UWG § 72).
Im Vorschlag Dessemontets, aber auch in den Gesetzesnovellen der USA, Gross-
britanniens und der BRD ist dies nicht der Fall, indem Computer-Software nur
als Werke im Urheberrechtssinne geschiitzt werden!®.

2. Soweit der beabsichtigte Rechtsschutz seinem Wesen nach vom Urheberrechts-
schutz verschieden ist, dringt es sich auf, ihn in Gestalt eines Nachbarrechts
vom eigentlichen Urheberrecht auf Distanz zu halten; dies trifft aber zu auf
einen Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung der Software als Arbeits-
instrument im Computer, sei es als Betriebsprogramm quasi im Sinne einer
Erginzung der Maschine, sei es als Anwenderprogramm zur Verarbeitung von
Daten, oder gegen die Einspeicherung in den Computer ausschliesslich zum
Zweck solcher Verwendung, also nicht zum Zweck, das Programm als solches
spiter wieder wahmehmbar zu machen, wie dies beim Speichern von Daten der
Fall ist.

3. Ein weiterer Grund zur nachbarrechtlichen Regelung kénnte gegeben sein, wenn
der Schutz nicht gegen jede Wiedergabe gewéhrt wiirde, sondern als Sonderschutz
nur gegen die Ubernahme mittels bestimmter, neuer technischer Mittel. Diese
Voraussetzung liegt z.B. vor beim Schutz der Leistungen der ausiibenden Kiinstler
in der BRD (UWG § 73 ff.) und anderen Lidndermn, wo nicht die Nachahmung
schlechthin, sondem nur die Wiedergabe oder Festhaltung mit den modernen
technischen Mitteln (Bildschirm, Lautsprecher, Bild- und Tontriger, Sendung)
verboten werden kann. Beim vorgeschlagenen urheberrechtlichen Schutz der
Software stehen zwar auch solche Ubernahmetechniken im Vordergrund, wird
aber auch Schutz gegen beliebige, auch herkémmliche Vervielfiltigungen an-
gestrebt.

Da sich allgemeiner Urheberrechtsschutz und nachbarrechtlicher Schutz nicht
gegenseitig ausschliessen miissen, konnte aufgrund dieser Uberlegungen folgendes
Vorgehen erwogen werden:

16 Fir die BRD ist das Erfordernis einer schopferischen Leistung ausdriicklich genannt im
Bericht des Rechtsausschusses an den Bundestag (Drucksache 10/3360, Abschnitt Bl,
wo auch gesagt wird, dass die Aufnahme von Programmen der Datenverarbeitung in den
Katalog der geschiitzten Werke nur klarstellende Bedeutung habe.
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a) Die Computersoftware wird (mit geeigneten Ausdriicken in den Landessprachen)
in den Beispielkatalog der Werke aufgenommen. Wie in der BRD hitte dies nur
Klarstellende Bedeutung. Zugleich kénnte festgelegt werden, dass auch die
Speicherung irgendwelcher Werke (einschliesslich Computersoftware) eine dem
Urheber vorbehaltene Wiedergabehandlung darstellt, sofern sie zum Zweck des
spiteren Wahrmehmbarmachens erfolgt (praktisch mehr fiir Daten, wie Literatur-
stellen usw., von Bedeutung als fiir Computerprogramme).

b) Sofern die Erstreckung des Urheberrechts auf die Ubernahme der Software
durch Uberspielen eines Datentrigers den Schutzbediirfnissen noch nicht geniigt,
kdme ein zusdtzliches Nachbarrecht in Betracht, das ein Verbietungsrecht aus-
schliesslich gegen die Ubernahme von Programmen von einem Datentriger (z.B.
Magnetband, Lochkarten usw.) mit vollautomatischen Mitteln zum Zwecke der
unveridnderten Verwendung in einem Automaten und gegen solche Verwendun-
gen bote. Damit wiirde die Schutzidee iibernommen, welcher Art. 5 lit. ¢ des
bundesritlichen Entwurfs zum neuen UWG zugrunde liegt (“technische Re-
produktionsverfahren™). In der Botschaft vom 18. Mai 1983 werden iibrigens
die Computerprogramme unter den denkbaren Schutzobjekten ausdriicklich
genannt (S. 63). Wenn Art. 5 lit. ¢ von den Riten iibernommen wird, so ist die
Finfihrung des erwdhnten besonderen Nachbarrechtes im URG iiberfliissig, und
man kann sich auf das UWG verlassen. Dort wird freilich als zusitzliche Voraus-
setzung fir den Rechtsschutz verlangt, dass die Software ein “marktreifes
Arbeitsergebnis” darstellt und vom Verletzer ‘“ohne angemessenen eigenen
Aufwand” ibemommen wird. Diese Finschrinkungen stellen jedoch auch im
Falle der Software eine sinnvolle Eingrenzung des Rechtsschutzes dar, wenn
unter “marktreif”” auch ‘“‘verwendungsreif fir den Computer” verstanden wird.
In Verbindung mit diesen Einschrinkungen konnte iibrigens auch im Rahmen
einer nachbarrechtlichen Regelung auf das Erfordernis der Originalitit bzw.
Individualitit verzichtet werden. Auch die im UWG verlangte Voraussetzung
einer Wettbewerbshandlung wire vertretbar, da es bei diesem besonderen Schutz
ausschliesslich um die wirtschaftlichen Interessen des Software-Herstellers geht.
Wesentlich ist, dass sich der Rechtsschutz ausdriicklich auch auf die Verwertung
des iibernommenen Ergebnisses, also auch auf das Arbeiten im Computer,
erstrecken soll. Nach diesem Konzept bestiinden nebeneinander Software-
Werke, die den allgemeinen urheberrechtlichen und zugleich den besonderen
nachbarrechtlichen bzw. wettbewerbsrechtlichen Schutz gendssen, und “nied-
rige” Software, die nur im Genuss des letzteren stiinde.
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Einleitung

Bedingt durch die enorme wirtschaftliche Bedeutung und die sich weltweit erst
sehr langsam konsolidierende Rechtslage besteht heute hinsichtlich des Rechts-
schutzes von Computer-Software eine &dusserst umfangreiche Literatur. Diese
befasst sich keineswegs nur mit reinen Rechtsfragen, sondem richtet sich oft auch
an den technischen Praktiker, den “Softwerker”’. Dennoch sind rechtlich orientierte
Publikationen, in denen einmal etwas niher auf die technischen und wirtschaft-
lichen Grundlagen, eben die Computer-Software selbst, eingegangen wird, eher
selten. Das fiihrt zu der problematischen Erscheinung, dass vielerorts die mit ein-
schldgigen Rechtsfragen befassten Personen von einem Sachverhalt ausgehen miissen,
den sie nicht oder nur ungeniigend verstehen, und zwischen den Juristen einerseits
und den zu schiitzenden Software-Herstellern andererseits nicht unerhebliche
Verstindigungsschwierigkeiten entstehen.

Ein wesentliches Ziel dieses Aufsatzes soll es daher sein, in speziell fiir den
Juristen aufbereiteter Form einmal in aller Kiirze darzustellen, was “Computer-
Software” eigentlich ist.

Dariiber hinaus soll ein bewusst nicht in die Tiefe gehender, sondern an der
Praxis orientierter Uberblick iiber die derzeit existierenden Rechtsschutzmoglich-
keiten sowie iiber Aspekte der Vertragsgestaltung gegeben werden.

Abschliessend werden dann Konsequenzen flir die zukiinftige Rechtsgestaltung
in der Schweiz gezogen, wie sie aus wirtschaftlicher Sicht und aus der heute welt-
weit entstandenen rechtlichen Situation zweckmissig erscheinen.

A. Technische und wirtschaftliche Grundlagen
1. Hard- und Software, Computersprachen, Begriffe"

In Bild 1 ist dargestellt, aus welchen Hauptbestandteilen ein iiblicher Computer,
wie er heute in jedem Kaufhaus erhaltlich ist, besteht:

Das Herz eines Computers ist die sog. Systemeinheit. Diese besteht aus einem
Speicher (SP), dem sog. Zentralspeicher, einem Rechenwerk (RW) und einem
Steuerwerk (StW), auch Leitwerk genannt. Steuerwerk und Rechenwerk sind im
“Mikroprozessor” (uP) vereinigt. Nach aussen erscheint die Systemeinheit als ein
abgeschlossener Blechkasten. Im Inneren befinden sich insbesondere Leiterplatten,
auch “Karten”, “Prints” oder “Boards” genannt, auf denen die genannten Elemente
als Halbleiterbauelemente, “Chips”, “IC’s”, oder auch “Kifer” stecken.

1 Als leicht lesbare Publikationen iiber Aufbau und Funktion eines Computers seien z.B.
J. Kumm, Datenverarbeitung und Programmierung, Max Rein Verlag, Mannheim, oder
R. Marolf, Informatik zum Mitdenken, Th. Gut & Co. Verlag, Stifa 1983, oder Graf et al.,
Keine Angst vor dem MiKrocomputer, VDI Verlag 1984, empfohlen. Zur Terminologie
vgl. z.B. DIN 44300. Recht anspruchsvoll, aber sehr umfassend: Scientific American, Sep-
tember 1984.
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An diese Systemeinheit sind dann iiblicherweise eine Schreibmaschinentastatur,
ein Bildschirm, ein oder mehrere externe Speicherstationen, z.B. Disketten- oder
“Floppy™-Stationen, und ein Drucker angeschlossen.

Das ist die Hardware eines Computers.

Diese Hardware kann aber bekanntlich nur mittels der Software funktionieren,
die ja der eigentliche Gegenstand der weltweiten Rechtsschutzbemithungen ist.
Diese Software umfasst im Kern insbesondere die Programme und Daten, die in
irgendeiner computergemissen Sprache niedergeschrieben bzw. gespeichert sind.

Die verschiedenen Darstellungsebenen, also die verschiedenen Sprachmoglich-
keiten, sind in Bild 2 dargestellt:

Der Computer selbst versteht nur den sog. “Maschinencode” oder auch “Object-
code”. Dieser besteht aus elektrischen bzw. magnetischen Ja-Nein-Zustinden, dem
sog. “‘Bitmuster”, mit dem der Mensch nichts anfangen kann.

Wenn man mit Maschinen- bzw. Object-Code arbeiten muss, stelit man ihn
iiblicherweise in ‘“Hexadezimalzeichen” dar. Aber auch damit ist nicht leicht zu
arbeiten. Man hat daher schon sehr frith statt dessen sog. “Mnemonics” eingefiihrt.
“Add” heisst dann z.B. “addiere”, “JMP” heisst “jump”, also “springe nach”™, usw.
Diese Sprachebene nennt man “Assembler”, und das Programm, das die Mnemonics
in Maschinencode iibersetzt, heisst auch *“Assembler’.

Aber auch mit “Assembler” ist es mithsam zu arbeiten. Man hat deshalb bald
auch die problemorientierten, “hoheren” Sprachen eingefiihrt, die z.B. FORTRAN,
COBOL, ADA oder PASCAL heissen.

Die Programme, die diese hoheren Sprachen wieder in Maschinencode iber-
setzen, heissen “Compiler”.

Der Computer-Benutzer arbeitet heute praktisch nur in solchen héheren problem-
orientierten Sprachen. Nur der Computer-Techniker arbeitet in Assembler.

Wichtig fir die rechtliche Praxis ist es zu beachten, dass Computerprogramme
also grundsitzlich in zwei Formen vorliegen konnen als

— Source-Code, das ist in vom Menschen wahrnehmbarer Form, und als
— Object-Code, das ist in maschinenlesbarer Form.

Diese Unterschiede werden nochmals in Bild 3 illustriert:

Dort ist oben ein einfaches Programm in einer sehr anwenderfreundlichen Form
geschrieben, nimlich in dBASE II. Wie ersichtlich, kann man dieses Programm
schon fast vollstindig verstehen, wenn man nur englisch und deutsch kann.

Darunter ist der Copyright-Vermerk “IBM 1981 mit Hexadezimalzeichen dar-
gestellt. Hier wird das Verstindnis bereits sehr schwer. Lediglich das “1981> ldsst
sich herausfinden.

Ausser der Einteilung von Computer-Software in Source-Code und Object-Code
gibt es jedoch noch eine weitere Einteilung, die in Bild 4 dargestellt ist:

Dort ist die Computer-Software eingeteilt in “System-Software” und “Anwen-
dungs-Software”.

“System-Software” sind die Programme, die den Computer iiberhaupt in Funk-
tion setzen bzw. halten. Dazu gehdren z.B. die Steuerung des Bildschirms oder des
Druckers, die Entschliisselung der mit der Tastatur eingegebenen Zeichen usw. Die
System-Software ist sozusagen das “‘vegetative Nervensystem” des Computers.
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Bild 3

Programm in problemorientierter Sprache:

(dBASE ID)

* Programm zur Debitorenkontrolle
USE Debitor
ACCEPT “Der Name des Kunden ist:” TO mname
LOCATE FOR name = mname
IF rechnung = “offen”
DO mahnung
ENDIF
RETURN

Programmteil in Hexadezimalzahlen:

(aus IBM ROM-BIQOS)

FOOO:EO00 ... 43 4F 50 52 2E 20 49 42
FO00:EQ10 4D 20 31 39 38 31 ....

(bedeutet:
....... COPR. IBM 1981 ...)
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“Anwendungs-Software” sind dann die Programme, mit denen der Computer-
Besitzer arbeitet, also z.B. Buchhaltungs- oder Textverarbeitungsprogramme, aber
auch Programme zur Steuerung technischer Prozesse, z.B. eines elektrischen Netzes
oder einer chemischen Anlage.

Bemerkenswert ist noch das in Bild 4 unter “Hardware” aufgefiihrte ‘‘Mikro-
programm’: Es ist die Nahtstelle zwischen dem Maschinenprogramm und den
elektronischen Operationselementen des Computers, speziell dem Rechenwerk
mit “ALU” (Arithmetic Logic Unit, der eigentlichen Rechenschaltung) und “Re-
gister” (Speicher fiir die Zwischenergebnisse der “ALU”) (vgl. Bild 2). Es erzeugt
die konkreten elektrischen Steuersignale zur Betitigung des Rechenwerkes, stellt
also die allerunterste Ebene der Programmhierarchie dar — oder ist schon Teil der
Hardware. Diesbeziiglich ist zur Zeit ein Rechtsstreit in den USA anhingig, dessen
Ausgang man mit Interesse erwarten darf?.

2. Software als Handelsobjekt, Kategorien

Die Computer-Software besteht aber nicht nur aus elektrisch oder magnetisch
gespeicherten Programmen und Daten. Wenn ein Programm erstellt wird, dann ist
es heute die Pflicht eines jeden Programmierers, das Programm auch zu “dokumen-
tieren”, also aufzuzeichnen, wie das Programm entstanden, aufgebaut und struk-
turiert ist. Ausserdem braucht auch der Anwender, der das Programm erhilt, eine
“Gebrauchsanweisung”, die sich in den ‘“Handbiichern”, also den “Manuals”,
niederschligt.

Wenn man das beriicksichtigt, ergeben sich die in Bild 5 dargesteliten folgenden
primdren Software-Kategorien:

— die Programme, entweder als Source- oder Object-Code,
— das Begleitmaterial, also die Manuals usw., und
— die Programmbeschreibung.

Diese Software-Kategorien sind heute allgemein gebriuchlich®.

Es ist deshalb zu beachten:

Computer-Software als Handelsobjekt umfasst nicht nur die Computer-Pro-
gramme selbst, die in maschinenlesbarer Form auf Disketten, Bindern und sonstwie
gespeichert sind, sondern auch ganz normale Schriftwerke, wie man sie seit Erfin-
dung der Schrift kennt.

2 Vgl. z.B. FElectronics/Oktober 28, 1985, S. 11; Elektronik 18/6. September 1985, S. 7;
INTEL v. NEC, BNA PTC Journal, Vol. 30, No. 744, August 29, 1985, p. 440.

3 Vgl. z.B. Kindermann, in: Elektronische Rechenanlagen 25 (1983), H. 4, S. 161-169,
oder auch WIPO, Mustervorschriften fir den Schutz von Computersoftware, § 1, in: WIPO-
Publ. 814 von 1978 bzw. GRUR Int. 1978, S. 286-291.
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B. Rechtsschutz von Computer-Software
1. Schutzmdglichkeiten

Existente und in Diskussion stehende Rechtsschutzmdoglichkeiten fiir die einzel-
nen Elemente von Computer-Software sind in Bild 6 dargestellt.

Der Rechtsschutz fiir schriftliche Unterlagen, also das Textmaterial, ist natiirlich
vollig unkritisch und durch Gesetz, Rechtsprechung und Lehre voll gefestigt. Hier
ist primir das Urheberrechtsgesetz (URG) einschligig, und es ist dazu nichts weiter
zu bemerken.

Es diirfte wohl auch keine besonderen rechtlichen Probleme bereiten, wenn die
Texte bzw. Beschreibungen in maschinenlesbarer Form gespeichert werden. Der
Text bleibt ein Schriftwerk im Sinne von Art. 1 URG und geniesst auch in maschi-
nenlesbarer Form bereits de lege lata Rechtsschutz.

Gleiches gilt fir Dateien bzw. Datenbinke:

Diese konnen ja unter den bekannten Voraussetzungen® auch Urheberrechts-
schutz geniessen, und es kann dann auch hier keine Rolle spielen, ob sie in geschrie-
bener, menschenlesbarer Form oder aber nur in maschinenlesbarer Form vorliegen.

In Art. 1 Abs. 3 des geltenden URG ist ausdriicklich festgelegt, dass literarische
Werke auch dann geschiitzt sind, wenn sie nicht “schriftlich oder in anderer Weise
festgelegt™ sind.

Das Textmaterial der Computer-Software ist also prinzipiell urheberrechtsschutz-
fahig, gleichgiiltig ob es gedruckt oder elektronisch gespeichert vorliegt.

Ausserdem kann es natiirlich in bekannter Weise als Geschiftsgeheimnis oder
— gemiss Art. 5 des geplanten revidierten schweizerischen Gesetzes gegen den
unlauteren Wettbewerb (UWG)® — als Arbeitsergebnis schutzfihig sein.

Offen ist die Frage des Rechtsschutzes also nur bei den Programmen selbst.

In Frage kommen hier prinzipiell Patent- und Urheberrechtsschutz.

Zum Patentschutz kann man heute ganz kurz das Folgende feststellen:

In den USA wird Patentschutz fir Computer-Software sehr weitgehend zu-
gelassen®. In Japan hat man recht detaillierte Richtlinien zu diesem Thema ver-
fasst”, jedoch sind praktische Erfahrungen bisher nicht bekanntgeworden. Beim
Europiischen Patentamt (EPA) hat im Jahre 1984 eine Arbeitsgruppe neue Richt-
linien fir die Patentierbarkeit von computerbezogenen Erfindungen erarbeitet,
und man kann die Voraussetzungen fiir eine Patentierung kurz dahin zusammen-
fassen, dass eine Patentierung dann méglich ist, wenn der Kerngedanke des Com-
puter-Programmes “‘technisch” ist®. Man wird also wohl auch dort — wie in den
USA — eine eher liberale Patentierungspraxis erwarten konnen. Beim schweize-

4 Vgl. z.B. BGE 64 II 162-174 “Maag-Tabellen”; G. Briner, in: Elektroniker 10 (1984),
S. 23; H. Kirchner, in: GRUR 1985, S. 676680 zu DIN-Normen.

S Botschaft zum UWG vom 18. Mai 1983

6 Vgl. z.B. US-Patent 4 346 442 “Merrill Lynch” und Kommentar dazu in: Financial Times,
Friday October 1, 1982, S. 30.

7 Japanese Patent Office Examination Guidelines for Inventions Using Microcomputers, in:
Patents & Licensing, ab Oktober 1983, S. 9.

8 Vgl. hierzu G. Gall, in: Mitteilungen der deutschen Patentanwilte, Oktober 1985, S. 181—
186.
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rischen Bundesamt fiir geistiges Eigentum (BAGE) gibt es eine alte Regel, dass
Betriebs-Software patentfihig, Anwender-Software dagegen nicht patentfahig sein
soll. Eine andere Regelung ist bisher nicht bekanntgeworden. Es ist aber wohl
anzunehmen, dass man sich beim BAGE der EPA-Praxis anpassen wird. Insbeson-
dere sollte Anwender-Software dann patentfihig sein, wenn es um die Steuerung
technischer Prozesse geht.

Beim Deutschen Patentamt (DPA) scheint die Praxis insbesondere nach der
“Walzstab”-Entscheidung des BGH vom 16. September 1980° ausserordentlich
restriktiv geworden zu sein. Auflockerungstendenzen sind bisher nicht erkennbar.

In bezug auf den Urheberrechtsschutz hat sich die weltweite Situation nach
anfinglichen Unsicherheiten inzwischen weitgehend geklart:

In vielen Lindemn, voran in den USA, neuerdings aber auch z.B. in der BRD, in
Frankreich, in Grossbritannien, in Japan, in Australien usw., werden Computer-
Programme heute einhellig als urheberrechtsschutzfihig betrachtet.

In den USA ist der Copyright-Act schon vor mehreren Jahren angepasst wor-
den'®. Frankreich und Deutschiand haben erst ganz kiirzlich ihre Gesetze ent-
sprechend neu formuliert, und in Deutschland ist zusitzlich eine entsprechende
Entscheidung des BGH ergangen’®. In Japan ist zum 1. Januar 1986 das Urheber-
rechtsgesetz derart modifiziert worden, dass jetzt auch Computer-Programme
erfasst werden. In Grossbritannien liegt ein entsprechender Gesetzesentwurf zum
Urheberrechtsgesetz vor, und in Australien wurde im Juni 1984 eine entsprechende
Anderung des Urheberrechtsgesetzes vorgenommen?Z,

Prinzipiell offen ist die Situation aber noch in der Schweiz: Hier bestand ja
wihrend vieler Jahre eine feste Lehrmeinung gegen einen Urheberrechtsschutz fiir
Computer-Programme’?, die offenbar auch nicht durch die sehr umfassende und
zum gegenteiligen Ergebnis kommende Arbeit von H.R. Wittmer'* erschiittert
werden konnte. Denn im August 1984 wurde vom BAGE den eidgendssischen
Riten eine Botschaft zum URG vorgelegt!®, in der zur Frage des Urheberrechts-
schutzes fir Computer-Programme nicht ein Wort gesagt wird.

Bekanntlich hat sich daraufhin eine nachhaltige Kritik erhoben, und die be-
handelnde stinderitliche Kommission bzw. dann der Stinderat haben eine Zuriick-
weisung an den Bundesrat beschlossen mit der Auflage, u.a. auch einen Rechts-
schutz fiir Computer-Programme in Betracht zu ziehen!®.

9 GRUR 1981, S. 39-42.

10 Amendment zu 17 U.S.C. vom 19. November 1980.

11 Frankreich: Gesetz Nr. 85-660 vom 3. Juli 1985, vgl. z.B. GRUR Int. 1985, S. 698; BRD:
Bundesgesetzblatt I vom 27. Juni 1985, Art. 1 Ziff. 1; Entscheid BGH vom 9. Mai 1985:
I ZR 52/83 ““Inkasso-Programm”.

12 Grossbritannien: GRUR Int. 1985, S. 608; Japan: GRUR Int. 1985, S. 497; Australien:
GRUR Int. 1984, S. 717.

13 A. Troller, Immaterialgiiterrecht, Bd. I, 3. Aufl., 1985, S. 360; M. Kummer, Das urheber-
rechtlich schiitzbare Werk, 1968, S. 202.

14 H.R. Wittmer, Der Schutz von Computersoftware, 1981.

15 Botschaft zum URG vom 29. August 1984,

16 Vgl. z.B. NZZ vom 4. Oktober 1985, S. 33 und 39.
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Man kann also heute sagen, dass das Urheberrechtsgesetz weltweit und auch in
der Schweiz wohl das bedeutendste Rechtsschutzgesetz fir die Computer-Pro-
gramme werden wird bzw. schon ist.

Dass geheime Computer-Programme den Schutz des Geschiftsgeheimnisses aus
UWG Art. 1 lit. f, g bzw. StGB Art. 162, 273 geniessen konnen, ist selbstverstiind-
lich.

Bemerkenswert erscheint noch, dass auch das Markenschutzgesetz (MSchG)
einen Rechtsschutz fir Computer-Programme bewirken kann:

Wenn z.B. ein Software-Hersteller ein Zeichen auf dem Bildschirm oder den
Ausdrucken eines Computers erscheinen lésst, das gleich oder verwechselbar mit
einer geschiitzten Marke ist, so kann das ohne weiteres eine Markenverletzung sein.
Etwas unklar diirfte nach geltendem Schweizer Recht lediglich die Frage des “rich-
tigen” Warenverzeichnisses fir eine Marke sein, die Software schiitzen soll. Bei fest-
gestellter Markenverletzung ist es fir den Software-Hersteller in der Regel recht
aufwendig, sein Softwareprodukt so umzugestalten, dass das verletzende Zeichen
verschwindet!”.

Trotz alledem wird man aber wohl den Vertrag zwischen Software-Hersteller
und Benutzer als das praktisch wichtigste Instrument zum rechtlichen Schutz von
Computer-Software betrachten miissen. Denn nur dort kann man die Imponderabi-
lien, die den absoluten Immaterialgiiterrechten anhaften, weitestgehend ausrdumen.

Der Vollstindigkeit halber sei schliesslich noch erwihnt, dass die WIPO schon
vor etlichen Jahren ein Sondergesetz fiir den Schutz von Computer-Software vor-
geschlagen hat®. Dieses Vorhaben ist jetzt aber weitgehend sistiert worden, nach-
dem praktisch die ganze industrialisierte Welt sich dem Urheberrechtsschutz zu-
gewandt hat.

Ferner sei noch bemerkt, dass Computer-Programme in Art. 5 des geplanten
revidierten schweizerischen UWG ganz ausdriicklich Schutz als ““Arbeitsergebnisse”
geniessen sollen’3,

2. Voraussetzungen

Die Voraussetzungen fiir das Wirksamwerden der besprochenen Schutzmaglich-
keiten, die in Bild 7 angedeutet sind, sind dem Praktiker geldufig und bediirfen
keiner besonderen Erorterung.

Computerbezogene Patente setzen Neuheit und Erfindungshéhe voraus und
miissen die amtlichen Priifungsverfahren durchlaufen.

Urheberrechtsschutz bedingt Originalitit, in den USA noch die Copyright-
Notice und gegebenenfalls die Registrierung beim Copyright-Office!®.

Beim Vertrag wird insbesondere zu beachten sein, ob er den kartellrechtlichen
{bzw. entsprechenden technologietransferrechtlichen) Bestimmungen bestimmter
Linder, beispielsweise der EG, entspricht. Soweit vertraglich iiberlassene Computer-
Software weder durch ein absolutes Immaterialgiiterrecht geschiitzt ist noch wett-

17 Vgl. z.B. CHIP, Dezember 1983, S. 253.
18 Botschaft zum UWG vom 18. Mai 1983, Art. 5 und S. 40 Abs. 1.
19 17 U.S.C. 401 und 408.
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bewerbsrechtlichen Geheimnisschutz geniesst, konnen sich bekanntlich recht
unangenehme Konsequenzen ergeben?®,

3. Rechtswirkungen

Auch die Rechtswirkungen aus den einzelnen Schutzmdglichkeiten, die in
Bild 8 angedeutet sind, sind an sich nichts Neues.

Man sollte sich die Unterschiede jedoch noch einmal eingehend vergegenwirtigen,
weil sie fiir die Praxis wesentlich sind:

Den weitesten Schutz erwirbt man ganz zweifellos iiber ein Patent. Hier erhilt
man nidmlich Ideenschutz, Konzeptschutz.

Beim Urheberrechtsschutz dagegen bekommt man prinzipiell nur Kopierschutz.
Ein Schutz des Konzeptes, der Idee, ist ganz ausdriicklich ausgeschlossen®’ . Das ist
natiirlich auf den ersten Blick sehr viel weniger. Es ist aber zu beachten, dass solch
ein Kopierschutz, der ja auch Bearbeitungen und Ubersetzungen umfasst, fiir die
Praxis in der Regel ausreichen diirfte. Denn aus einem Computer-Programm die
Idee, das zugrundeliegende Konzept, herauszuarbeiten, bedingt einen Aufwand,
den der “normale Programmdieb” sicherlich nicht auf sich nimmt.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Erlangung eines Patentschutzes sowohl
aus rechtlichen als auch aus tatsichlichen Griinden in der Regel mit einem nicht
unbeachtlichen Aufwand verbunden ist, wird man sich daher in der Praxis weit-
gehend auf einen Urheberrechtsschutz stiitzen miissen und nur sehr grundlegende
technische Algorithmen zum Patent anmelden.

4. Rechtsschutz fiir integrierte Schaltungen (IC)

Schliesslich sei zum Thema ““Rechtsschutz™ noch kurz eine rechtliche “Innova-
tion” erwihnt, nimlich der vom US-Kongress “erfundene” Semiconductor Chip
Protection Act”??, durch welchen “integrierte Schaltungen™ geschiitzt werden
sollen.

Integrierte Schaltungen oder auch integrierte Schaltkreise (kurz: “IC’") sind
elektrische Schaltungen aus Transistoren, Dioden, Widerstdnden, Kapazititen u. dgl.,
die in mikroskopischer Form auf einem Halbleiterscheibchen, dem “Chip”, an-
geordnet sind. Ein Chip von einigen mm? Fliche kann einige 100°000 Transistor-
funktionen enthalten.

Diese “integrierten Schaltungen’ werden dadurch hergestellt, dass man auf dem
Halbleitersubstrat mittels photographischer Methoden die mikroskopischen elektri-
schen Strukturen vorgibt und dann durch Atzen, Diffundieren und Aufdampfen
die funktionsfihige Einheit herstellt. Statt photographisch erzeugt man die Struk-
turen neuerdings auch durch direkt gesteuerte Elektronen- oder Laserstrahlen.

20 Vgl. z.B. Rechtsprechung und Praxis der EG-Kommission zu Art. 85 EG-Vertrag.

21 Z.B. A. Troller, Immaterialgiiterrecht, a.a.0. (oben, Anm. 13), S. 355/360; 17 U.S.C.
102 (b); vgl. auch M. Lutz, in: 100 Jahre URG, Stimpfli 1983, S. 173, und M. Brandi-
Dohrn, in: GRUR 1985, S. 179—-188.

22 Semiconductor Chip Protection Act 1984, Title III of H.R. 6163.
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Die elektrische Schaltung wird zuerst in grossem Massstab auf einer Vorlage
bzw. einem “Layout” entworfen, und dieses Layout wird dann auf die photo-
graphischen “Masken” oder auch ‘“‘Schablonen” verkleinert, mit denen dann die
Halbleiter-Strukturen hergestellt werden. Bei der Herstellung der Layouts werden
iibrigens wieder in grossem Masse “Software-Tools” eingesetzt, und die Masken-
Strukturen kénnen auf magnetischen Tridgern oder dgl. gespeichert werden.

Die ganze Entwicklungsarbeit, oft viele Mannjahre, steckt aber jedenfalls schliess-
lich dann in solchen “Masken” bzw. “Schablonen™.

Mit diesen Masken konnen z.B. Speicherbausteine fiir Computer hergestellt
werden, in denen dann wieder Programme gespeichert werden konnen. In diesem
Fall kann dann eine sog. “Firmware” vorliegen.

Man kann aber auch ganz eigene elektrische Funktionsbausteine herstellen,
z.B. einen Digital-Analog-Wandler fiir die beliebten Compactdisc-Spieler.

Zum Schutz solcher IC’s hat nun der US-Gesetzgeber am 8. November 1984
den “‘Semiconductor Chip Protection Act” erlassen, dessen Besonderheit es u.a. ist,
dass er zwar als Anhingsel zum Copyright-Gesetz konzipiert ist, aber dennoch nicht
den Mitgliedstaaten des Welturheberrechts-Abkommens (WUA) gleichen Schutz
gewihrt,

Vielmehr wird der Schutz fiir die Angehorigen eines Staates ausdriicklich davon
abhingig gemacht, dass auch dieser Staat ein geeignetes Gesetz erlisst. Dies hat bis-
her speziell Japan getan?®. Auch die EG hat einen Entwurf erarbeitet?*. Weitere
Aktionen gibt es in den Niederlanden, Australien, Kanada und Grossbritannien?5.

Auf die Einzelheiten dieses Sondergesetzes soll hier nicht eingegangen werden.
Ein Verweis auf Bild 9 und die umfangreiche Literatur?® mag geniigen.

Nur soviel sei bemerkt, dass der US-Gesetzgeber mit dem Erlass dieses Gesetzes
jedenfalls konsequent und gemiss seinem verfassungsmissigen Auftrag “to promote
the progress of science and useful arts”?” gehandelt hat: Denn nachdem — im
Gegensatz zu technischen Algorithmen und Computer-Software im oben definierten
Sinne — die “IC-Masken” auch bei grossziigigster Gesetzesauslegung mit keinem
adiquaten Rechtsschutz ausgestattet werden konnten, war eine Liicke im Immaterial-
gitterrechtsschutzsystem entstanden, die durch das Gesetz geschlossen wurde.

C. Vertragsgestaltung?®

Wie schon erwidhnt, hat sich die Praxis nicht zuletzt wegen der unklaren Lage
hinsichtlich der absoluten Immaterialgiiterrechte bei Software-Geschiften sehr stark
auf die Rechtssicherung durch Vertrige eingestellt.

Dabei war eine interessante Entwicklung zu beobachten:

23 Z.B. GRUR Int. 1985, S. 497.

24 Z.B. GRUR Int. 1985, S. 607 und 700.

25 Z.B. GRUR Int. 1985, S. 611.

26 Z.B. JPOS, Februar 1985, S. 57 ff.; LES Nouvelles, September 1985, S. 105 ff.; RIW,
April 1985, S. 280 ff.

27 US-Constitution Art. 1, Sec. 8.

28 Umfangreiche Literatur, z.B.: PC Magazine, March 20, 1984, S. 477 ff.; LES Nouvelles,
June 1985, S. 83 ff.; Wirtschaftswoche Nr. 13, 22. Mirz 1985; usw.
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Semiconductor Chip Protection Act Bild 9
(Chapter 9 des U.S. Copyright Act)
(8. November 1984)

Schutzob jekte

“Semiconductor Chip Products”:

“Halbleitersubstrate. auf welche zwei oder mehr Schichten aus
Metall-, Isolator- oder Halbleitermaterial nach einem vorgege-
benen Muster aufgetragen oder abgedtzt sind”

“Mask works”:

“Serie von zusammenhangenden Bildern zur Herstellung des vorge-
gebenen Musters, in fotografischer oder codierter Form”

Schutzvoraussetzungen

- Entwickler/Arbeitgeber US-Birger oder US-Domizil
Erste kommerzielle Verwertung in USA

- Antrag zum Copyright Office innert 2 Jahren ab erster Verwertung
Originalitat

Bel Auslandern: Gegenrecht

!

Dauer
10 Jahre

Notice
® (fakultativ)

Schutzwirkungen

Verboten

- Reproduzieren, Kopieren der Masken

- Verbreiten, Importieren der Chips bzw. von Geraten mit Chips
Erlaubt

- Ermitteln des Konzepts (Reverse Engineering)

- Verwendung des ermittelten Konzepts in originellem Mask Work
- Verbreitung, Import von Chips des Rechtsinhabers

Rechtsverletzungen

Unterlassung, Schadenersatz., Strafe (bis 250 000 $), Vernichtung
zust.: o. Gerichte und ITC

Innocent Purchaser (Guter Glaube)
Geschiutzt, aber Royalty-pflichtig
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Noch bis Ende der sechziger Jahre war es gang und gibe, Computer-Software
schlicht als Bestandteil eines Hardware-Produktes zu betrachten. Selbst die Com-
puter-Hersteller verkauften ihre Software in “gebiindelter Form™, d.h. ohne sie
gesondert zu berechnen. Dann bekam die Software aber eine ganz ausgeprigte
Eigenstindigkeit: Man schrieb nicht mehr Software fiir einen bestimmten Com-
puter und verkaufte diesen dann mitsamt seiner Software, sondem man schrieb
ganz allgemein verwendbare Software, die auf allen moéglichen Computem der
verschiedensten Hersteller verwendbar war. Das ‘“Unbundling”, also das “Ent-
biindeln”’, kam auf.

Heute ist der Software-Markt bekanntlich ein Markt fiir sich mit Milliarden-
Umsitzen. Speziell die “Massen-Software”, also der Verkauf von Computer-Spielen,
Textverarbeitungs-Programmen usw. iber Grossverteiler, ist ein ganz eigenes Phéno-
men geworden.

Die technische und auch rechtliche Problematik der Software als Handelsobjekt
besteht aber nicht so sehr darin, dass sie etwas Immaterielles, etwas Nichtanfass-
bares ist. Diese Situation hat man auch bei den technischen Ideen, den Erfindun-
gen und den literarischen Werken. Das Problem liegt vielmehr darin, dass die Her-
stellung von Computer-Software einerseits einen sehr grossen wirtschaftlichen
Aufwand erfordert, andererseits die Software dann aber ganz problemlos kopiert
werden kann. Deswegen ist der Rechtsschutz fir Computer-Software sehr viel
prekirer als z.B. der Rechtsschutz von Ideen fiir korperliche Produkte: Um ein
korperliches Produkt nachzubauen, braucht man Werkzeuge, Maschinen, Investi-
tionen, Arbeit. Zur Reproduktion von Computer-Software braucht man jedoch
nur ein einfaches Kopiergerit. Hinzu kommt, dass die Kosten fiir die Entwicklung
von Computer-Software inzwischen oftmals in der gleichen Grossenordnung liegen
wie die fiir die Hardware.

Aus diesen Griinden ist es heute im Geschiftsverkehr iiblich geworden, entweder
Computer-Software als ganz eigenstindiges Objekt zu vertreiben oder sie, wenn sie
Teil eines Hardware-Produktes ist, jedenfalls separat abzurechnen und sie mit
besonderen Rechten und Pflichten auszustatten.

1. Vertragsobjekte

Wenn man Computer-Software an einen Dritten abgibt oder von einem Dritten,
z.B. einem Arbeitnehmer oder Unterlieferanten, ibernimmt, dann muss man sich
zunichst dariiber klar sein, dass man zwei Arten von Vertragsobjekten hat:

— einerseits das Immaterialgut “Software”, an dem Urheber-, Patent-, Marken-
rechte usw. bestehen koénnen, und

— andererseits die Datentriger, die rechtlich als “Fahrnis™, also als “bewegliche
Sache”, zu qualifizieren sind.

2. Grundfragen

Des weiteren muss man bei jedem Software-Geschift zunichst die Grundfragen
kliren, ob man iibernehmender oder abgebender Partner ist und ob man die Com-
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puter-Software bedingungslos abgeben oder ob man sich Rechte vorbehalten will.
Rechtlich muss man sich also klarwerden, ob man beziiglich der Software ein Ver-
dusserungs- oder nur ein Gebrauchsiiberlassungeschift abschliessen will.

In der Praxis will man meistens nicht, dass der Kunde mit der erhaltenen Soft-
ware machen kann, was er will. Mindestens einen Geheimnisschutz wird man wohl
immer verlangen, oft will man auch ein Kopierverbot festlegen.

Das fiihrt rechtlich aber dazu, dass man Software heute iiberwiegend mit einem
Gebrauchsiiberlassungsvertrag, also einem Lizenzvertrag, abgibt.

Das ist fir die technischen und kaufménnischen Praktiker oft sehr schwer
verstindlich. Gerade in der Investitionsgiiterindustrie sind sie ja gewohnt, ihre
Produkte unter “Lieferbedingungen” zu verkaufen. Wenn dann der Rechtsberater
empfiehlt, fiir die Software mit dem Kunden einen ‘‘Lizenzvertrag’ abzuschliessen,
dann stsst er oft auf grosses Erstaunen.

Dennoch hat sich diese Geschiftsweise jedoch heute weitgehend durchgesetzt:

An Computer-Software inkl. der zugehorigen Datentriger wird in der Regel
nicht mehr das volle Eigentum iibertragen, sondern es wird mit dem Kunden nur
noch eine Lizenz abgeschlossen.

Das gilt selbst fiir die Massen-Software:

Der “Software-Konsument” glaubt ein Programm zu kaufen, in Wirklichkeit
bekommt er aber nur eine Gebrauchserlaubnis, eine Lizenz.

Das ist etwas, was es bisher woh! noch nie gegeben hat, und kommt eigentlich
nur daher, dass die Hersteller von Computer-Software sich nicht auf einen funk-
tionierenden Rechtsschutz verlassen konnten. Bei Musikwerken, die ja auch auf
Platten, also “Disketten’, verkauft werden, hatte man solche rechtlichen Klimm-
ziige nie notig.

3. Wesentliche Elemente bei Gebrauchsiiberlassungs- bzw. Lizenzvertrigen

Wesentliche Elemente bei ‘“‘Lizenzvertrigen” fir Computer-Software sind in
Bild 10 dargestellt. Sie sind dem Lizenzpraktiker weitgehend geldufig, und einer
eingehenden Erorterung bediirfen sie daher nicht. Es sei lediglich auf einige Beson-
derheiten hingewiesen, die im Software-Geschift iiblich geworden und in Bild 11
aufgefiihrt sind:

Der Source-Code wird dem Kunden iiblicherweise nicht iibergeben. Oft wird
sogar eine Riickiibersetzung des Maschinencodes in den Source-Code ausdricklich
verboten. Damit soll der Kdufer gehindert werden, das dem Programm zugrunde-
liegende Konzept, das ja nicht geschiitzt werden kann, herauszuarbeiten und in
anderen Programmen zu verwenden. Interessant ist, dass die Benutzung der Soft-
ware sehr oft nur auf eine einzige Maschine bzw. eine Zentraleinheit (CPU) be-
schrinkt wird und eine Reproduktion, ausser zu Sicherungszwecken, verboten ist.
Fir jede Benutzung auf anderen Computern verlangt man eine separate Lizenz.
Dass diese vertragliche Vereinbarung in der Praxis wohl sehr oft missachtet wird,
ist zu befuirchten.

Wichtig ist auch noch festzulegen, ob der Kunde die erhaltene Software be-
arbeiten, also veriindern, darf. In der Regel wird das ausgeschlossen. Falls nicht,
muss man auf jeden Fall die Gewihrleistung entsprechend beschriinken.



Bild 10
Vertragsgestaltung (1)

Vertragsob jekte

- Immaterialgiiter:
Urheber-, Patent-, Markenrechte, Geschaftsgeheimnisse.
Know-how

- Sachen:
Datentrager (magnetisch, Halbleiter., “rirmware”)
Manuskripte / Papier

Grundfragen
- Ueberlassung an Dritte oder Uebernahme von Dritten?

- Verdusserung oder Gebrauchsiiberlassung?
(Rechtsvorbehalte oder nicht?)

Gebrauchsiiberlassung

- Lieferform / -umfang:
Source-, Object Code
Disketten., Magnetbadnder, EPROM‘s .
Beglei tdokumentation, Programmbeschreibung ...

- Art der Nutzungsrechte:

einfach/exklusiv, ibertragbar/nicht ibertragbar, Unterlizenzrecht

- Umfang der Nutzungsrechte:
raumlich (CeU, Ort ...)
zeitlich (Anfang/eEnde)
inhaltlich
- Reproduktion/Vervielfaltigung
- Bearbeitung (Aendern, Uebersetzen, Verbinden)

- Schutzvermerke:
Markenhinweis, Copyright Notice

- Geheimhal tung
- Abnahme/Testperiode/Gewadhrleistung/Wartung
- Riickgabe/Vernichtung bei Vertragsende

37
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vertragsgestaltung (2)

Uebliche Vereinbarungen

bei Ueberlassung an Dritte:

Source Code / Programmbeschreibung werden Empfanger nicht
geliefert

Nutzungsrechte nicht exklusiv
Unterlizenzvergaberecht nur bei OEM-Kunden
Erzwingbarkeit der Rechte gegen Unterlizenznehmer
Benutzung nur auf einer CPU erlaubt

Kopien erlaubt nur zu Sicherungszwecken

Bearbeitung nicht gestattet
- wenn doch: Gewdhrleistungsbeschrankung

Schutzvermerke miissen erhalten bleiben

Software ist geheimzuhalten

Gewdhrleistung beschrankt auf reproduzierbare Fehler
Riickgabe / Vernichtung bei Vertragsende

bei Uebernahme von Dritten
(Arbeitsvertrag, Werkvertrag):

Uebertragung Urheberrechte (soweit mdglich)

Uebertragung aller rdumlich und zeitlich unbeschrankten
Nutzungs- und Bearbeitungsrechte
- Vervielfaltigung, Verbreitung, Bearbeitung, Unterlizenzrecht

Verwertungsverbot fir Auftragnehmer
Geheimhal tungspflicht
Uebereignung aller Unterlagen und Datentréger

Ausschluss Autorenrechte des Auftragnehmers
(z.B. Zugang, Rickruf) <(und seiner Mitarbeiter)

Garantie Freiheit von Rechten Dritter
Konkurrenzklausel / Nebentdtigkeit
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Schliesslich muss man auch regeln, was mit der Software bei Vertragsende zu
geschehen hat. In der Regel wird sie zuriickzugeben oder zu vernichten sein.

Wenn man Software-Auftrige an externe Programmierer vergibt oder auch
gegeniiber den eigenen Arbeitnehmern, muss man sehr wohl beachten, ob fiir diese
Auftragnehmer Urheberrechtsschutz besteht. Man muss sich dann moglichst alle
Rechte iibertragen lassen und allfillige besondere Autorenrechte der “Softwerker”
ausschliessen, wie im unteren Teil von Bild 11 dargestellt.

4. Shrink Wrapper {“Schutzhiillen’- ) Vertrige

Schliesslich geh6rt zum Thema “Vertragsgestaltung™ aber natiirlich auch noch
die Erwihnung des sog. “Shrink Wrapper-Vertrages”2°. Dieser hat sich im Massen-
Software-Geschift eingebiirgert. Er besteht darin, dass die die Programme tragenden
Disketten in einer Plastik-Schutzhiille, also einem Shrink Wrapper, geliefert werden
und mit einem Vermerk etwa folgenden Wortlauts versehen sind:

“Wenn Sie diese Hillle 6ffnen, dann schliessen Sie mit uns einen Vertrag zu den
folgenden Bedingungen ...”

Man geht also davon aus, dass der Vertrag durch konkludentes Handeln, eben
das Offnen der Hiille, geschlossen wird.

Ob solche Vertrige rechtlich durchsetzbar sind, ist — soweit bekannt — bisher
noch nicht entschieden worden. '

Interessant ist jedoch in diesem Zusammenhang, dass es jetzt im Staate Louisiana
der USA ein Gesetz gibt, das solche Shrink Wrapper-Vertrige ausdriicklich fiir giiltig
erklart (Software License Enforcement Act “SLEA”)°.

D. Konsequenzen fiir die Rechtsgestaltung in der Schweiz

Die aus der vorstehend dargestellten Situation fiir die Rechtsgestaltung in der
Schweiz zu ziehenden Konsequenzen seien in aller Kiirze wie folgt zusammen-
gefasst:

Das URG sollte der internationalen Entwicklung angepasst werden, d.h. Com-
puter-Software sollte unter der iiblichen Voraussetzung der Originalitit Urheber-
rechtsschutz geniessen.

Die schweizerische Patentpraxis sollte sich an der Praxis des Europiischen
Patentamtes (EPA) orientieren.

Des weiteren sollte auch ein Rechtsschutz fiir integrierte Schaltkreise (IC), also
die “Mikrochips”, eingefithrt werden, und zwar in der Art des US-Semiconductor
Chip Protection Act, obwohl ein solches Gesetz fiir die Schweizer Hersteller wohl
kein sehr brennendes Bediirfnis sein diirfte, nachdem es in der Schweiz eine Pro-
duktion von Massen-IC’s in grosserem Umfang derzeit nicht gibt. Nur dort lohnt

29 Vgli. z.B. PC Tech. Journal, Februar 1985, S. 169~170; PC Magazine, March 20, 1984,
S. 47; JPOS, October 1985, S. 509 ff.
30 PC Tech. Journal, September 1985, S. 177-179.
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sich aber ein IC-Maskenschutz. Andererseits ist es jedoch vorstellbar, dass Schweizer
Entwickler nur die Masken selbst fiir Massen-IC’s entwerfen, die dann in einem
anderen Land nach den Masken hergestellt werden. In diesem Fall wire fiir den
Schweizer Entwickler ein geeigneter Schutz natiirlich sehr wichtig. Dariiber hinaus
muss aber auch daran gedacht werden, dass ein auslindischer Investor ein erheb-
liches Interesse an einem adiquaten IC-Masken-Rechtsschutz haben diirfte, wenn
er IC’s in der Schweiz herstellen oder herstellen lassen will.

Insgesamt diirfte es demnach fir die Schweiz aus rein wirtschaftlich-pragmati-
schen Erwigungen unvermeidbar oder sogar zwingend erforderlich sein, sich mog-
lichst bald der internationalen Rechtsentwicklung anzupassen und rechtsdogmati-
sche Erwidgungen, so begriindet sie auch sein mogen, in Anbetracht der erheblichen
wirtschaftlichen Interdependenz mit dem Ausland demgegeniiber zuriickzustellen.
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La protection des programmes d’ordinateur par le droit d’auteur
Proposition de réglementation*®

Ivan Cherpillod, Lausanne

1. Les arguments pour et contre la protection du logiciel par le droit d’auteur
A. Les arguments pour la protection par le droit d'auteur

On peut brievement résumer ces arguments de la maniere suivante. D’abord,
il conviendrait d’éviter une certaine inflation législative qui se produirait si I'on
venait a faire une loi spéciale a chaque fois qu’un nouveau type de bien immatériel
apparait. La réglementation du droit d’auteur serait assez souple pour permettre
la protection du logiciel. En particulier, la notion d’oeuvre littéraire serait suf-
fisamment large pour comprendre les programmes d’ordinateurs, et en utilisant
la souplesse dont peuvent faire preuve les textes légaux sur le droit d’auteur, le
logiciel pourrait jouir d’une protection appropriée.

En outre, le droit d’auteur a ’avantage de conférer une protection “‘automatique”,
c’est-a-dire indépendante de formalités telles que le dépot et I'enregistrement.

De plus, selon une opinion généralement reconnue, le droit d’auteur ne protége
pas les “idées” mais s’attache au contraire i la “forme”!. Appliquée aux pro-
grammes d’ordinateurs, cette distinction entre forme et idée signifie que la pro-
tection du droit d’auteur ne porterait pas sur les solutions générales qui sont a la
base d’un logiciel, pas plus que sur les méthodes de programmation ou de talcul,
par exemple. Pour reprendre la distinction élaborée par la doctrine en République
fédérale d’Allemagne?, le droit d’auteur sattacherait au fagonnement concret
d’un programme, & la structure et i I'ordonnancement (4nordnung) des pas de
traitement, mais pas a l’algorithme fondamental sur lequel reposerait la solution
donnée par le logiciel. Ainsi, la propriété littéraire et artistique n’empécherait pas
quiconque de reprendre les solutions développées par autrui et n’entraverait donc
pas la liberté nécessaire aux autres créateurs de programmes dans la réalisation de
leurs propres logiciels.

Par ailleurs, le droit d’auteur connait la notion de “libre utilisation” (freie
Benutzung), par laquelle il est permis de s’inspirer de I'oeuvre d’autrui pour réaliser
une création indépendante a condition que I’originalité des éléments empruntés

* Version remaniée du texte d’une conférence présentée i Bile le 6 novembre 1985 lors de
I’ Assemblée générale du groupe suisse de la Licensing Executives Society.

1 Cette conception du droit d’auteur comme une protection de la seule forme préte toutefois
le flanc a la critique: voir la premiére partie de notre étude intitulée “L’objet du droit
d’auteur” (thése, Lausanne 1985). Néanmoins, il parait clair que les solutions générales
qui sont a la base d’un logiciel, de méme que les méthodes de calcul ou de programmation,
ne sont pas protégées: voir notre étude (L’objet du droit d’auteur), pp. 178—180.

2 Voir Ulmer/Kolle, Der Urheberrechtsschutz von Computerprogrammen, GRUR Int.(1982,
489,497).
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soit effacée par I’originalité de 1a nouvelle création ainsi réalisée® . Pour les logiciels,
cela signifierait donc que lon pourrait librement reprendre des €léments d’un
programme pour réaliser un nouveau logiciel, si ce nouveau logiciel posséde une
originalité propre qui fait de lui une oeuvre indépendante. L’absence de protection
des solutions en elless-mémes et la possibilité d’une “libre utilisation” permettent
donc de penser que le droit d’auteur ne constituerait pas une protection excessive
qui entraverait le développement de nouveaux programmes.

Enfin, les conventions qui assurent la protection des auteurs au niveau inter-
national devraient s’appliquer aux logiciels si 'on considére ceux-ci comme des
créations protégeables par la propriété littéraire et artistique. Si I'on venait au
contraire a estimer que les programmes d’ordinateurs doivent faire ’objet d’une
législation spécifique, leur protection a ’échelon international pourrait étre compro-
mise. A court et 4 moyen terme en tout cas, il est en effet difficilement concevable
d’imaginer qu’un traité multilatéral portant spécifiquement sur la protection du
logiciel puisse réunir autant d’adhésions que les deux grandes conventions inter-
nationales sur le droit d’auteur.

B.  Les arguments contre la protection par le droit d’auteur

Ces arguments tiennent essentiellement dans ce que le régime du droit d’auteur
serait inadapté aux programmes d’ordinateurs, et qu’il faudrait par conséquent
protéger ceux-ci par un droit voisin, par une loi spéciale ou par la loi contre la
concurrence déloyale. Les adversaires de la protection des logiciels par le droit
d’auteur concentrent généralement leur tir sur les points suivants:

a) les programmes d’ordinateurs ne seraient pas des oeuvres au sens de la loi sur
la propriété littéraire et artistique; ils seraient destinés & des machines et non a
I'homme, n’auraient aucun caractére esthétique, auraient une fonction purement
utilitaire, seraient de simples idées exclues du droit d’auteur et ne rempliraient pas
les conditions de protection constituées par les exigences d’originalité et d’apparte-
nance au domaine littéraire et artistique; tous ces arguments procédent cependant
d’une interprétation discutable de la notion d’oeuvre protégée? ;

b) en excluant les idées de I'aire de la protection, le droit d’auteur ne protégerait
pas suffisamment les programmes d’ordinateurs; toutefois, cela dépend de ce que
Ton entend par “idées””; comme on I'a vu, le droit d’auteur protégerait la forme et
la structure du logiciel, par opposition a la solution générale qui est contenue; en
outre, une loi du type de celle sur les brevets, qui protégerait les solutions mémes
qu'un programme contient, irait sans doute trop loin, car elle entraverait la liberté
des autres créateurs de logiciels;

¢) en accordant la titularité originaire des droits & la personne physique qui a
créé le logiciel, la propriété littéraire et artistique méconnaitrait les intéréts 16gi-

3 Sur la notion de “libre utilisation”, sa réception et sa portée en droit suisse, voir notre
étude (L’objet du droit d’auteur), pp. 145 ss.
4 Nous reviendrons sur cette question ci-dessous (II. A.).
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times des employeurs; ce probléme concerne cependant de nombreuses oeuvres
dites ““de service”, et non seulement les programmes d’ordinateurs;

d) les logiciels étant souvent le fruit d’une collaboration entre plusieurs per-
sonnes qui auraient chacune la qualité d’auteur, le statut de I'oeuvre collective,
tel qu’il résulte de la loi sur la propriété littéraire et artistique, serait mal approprié
au cas des programmes ainsi créés; on doit néanmoins relever que la liberté con-
tractuelle dont jouissent les auteurs d’une oeuvre collective permet le cas échéant
d’apporter des correctifs et méme de tenir compte des particularités de chaque
espece;

e) le droit moral de I'auteur serait inadapté au cas des programmes d’ordinateur;
d’une part, le droit 4 la paternité de P'oeuvre serait d’un respect difficile; d’autre
part, le droit 4 I'intégrité pourrait constituer un obstacle a4 la nécessité qu’il y a
parfois de modifier un logiciel; en ce qui concerne le droit 4 la paternité de ’oeuvre,
on peut mentionner que le cas des programmes d’ordinateurs n’est pas seul a con-
naitre des problémes quant au respect de ce droit, et qu’il est loisible de renoncer
méme tacitement a 1’exercice de ce droit; s’agissant du droit a ’intégrité de ’oeuvre,
il faut se garder de le confondre avec le droit de reproduire 'oeuvre sous une
forme modifiée; le droit a I'intégrité permet a auteur de s’opposer a toute modi-
fication préjudiciable a son honneur ou a sa réputation; au contraire du droit a
Tintégrité, le droit de reproduire I'oeuvre sous une forme modifiée (droit de s’op-
poser aux modifications qui ne mettent pas en cause I'honneur ou la réputation de
Iauteur) est quant 4 lui cessible (droit d’adaptation d’un roman au einéma, par
exemple); moyennant cession de ce droit, il serait donc possible de modifier un
logiciel (pour I'améliorer ou pour I’adapter aux besoins spécifiques de ’entreprise);
il faut dés lors distinguer le droit a I'intégrité, d’une part, et le droit d’adaptation,
d’autre part;

f) une autre objection formulée & I'encontre de la protection des programmes
d’ordinateurs par le droit d’auteur vient de ce que ce droit ne confére pas & son
titulaire 1a faculté d’interdire V'utilisation d’une oeuvre, l'utilisation n’étant — du
moins pas nécessairement — une reproduction réservée a 1’auteur; pour un logiciel,
cela signifierait que son utilisation pour faire fonctionner ’ordinateur ne tomberait
sous le coup de la loi que si le programme fait I'objet d*une reproduction lors de
son utilisation; d’aucuns ont toutefois fait remarquer qu’un programme est toujours
reproduit d’une maniére ou d’une autre & ’'occasion de son utilisation; une inter-
prétation quelque peu élargie de la notion de reproduction permettrait donc d’in-
clure I'utilisation du programme (traitement de données au moyen de 1’ordinateur)
dans les prérogatives de lauteur?;

g) T'utilisation et la copie d’un logiciel pour les besoins d’une entreprise ne
seraient pas constitutives d’une contrefagon car elles seraient mises au bénéfice de
T'exception pour usage privé (art. 22 LDA); sous 'angle de cette disposition, le
Tribunal fédéral a cependant jugé que la reproduction qui vise & éviter les frais
d’achat d’'un exemplaire poursuit un dessein de lucre, et qu’une telle copie ne
pouvait étre considérée comme un usage privé au sens de l'art. 22 de Plactuelle

5 Voir ci-dessous (IV., ad art. 40ter al. 1).
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LDAS; dés lors, en droit actuel, 1a reproduction d’un logiciel qui vise & éviter les
frais d’un contrat de licence devrait étre considérée comme poursuivant un dessein
de lucre, et ne pourrait étre mise au bénéfice de I'exception pour usage privé’;
sous I'angle du projet du Conseil fédéral, la question se pose toutefois en des
termes différents puisque l'usage d’une oeuvre pour les besoins internes d’une
entreprise ferait 'objet d’un licence 1égale; il faudrait donc exclure les logiciels
du champ d’application d’une telle licence 1égale®;

h) la durée de la protection accordée par le droit d’auteur serait trop longue
pour les programmes d’ordinateurs, ceux-ci ayant une vie économique plus courte
que les autres créations protégées par la propriété littéraire et artistique; cette
remarque pourrait cependant s’appliquer aussi a certaines oeuvres protégées par le
droit d’auteur (que I'on songe par exemple aux ouvrages scientifiques ou a I'art
appliqué); il s’agit dés lors d’un faux probléme; soit une oeuvre n’est plus exploitée,
et qu’elle soit encore protégée est sans incidence; soit elle est encore exploitée
— ce qui signifie qu’elle posséde toujours une valeur —, et ’on ne voit pas pourquoi
lauteur devrait étre privé de récolter les fruits de son travail méme si un certain
nombre d’années s’est écoulé depuis la création de I'oeuvre; enfin, il convient de
ne pas oublier que le droit d’auteur ne permettrait pas a son titulaire de mono-
poliser les solutions mémes que contient un programme; la propriété littéraire et
artistique n’entraverait donc pas excessivement la liberté des autres créateurs de
logiciels, et cela méme sila durée de la protection serait trés longue®;

i) certainsont défendu I'opinion qu’une procédure de dépét devrait étre instituée
pour protéger les programmes d’ordinateur, afin de faciliter la preuve de I’antériorité
d’un logiciel; dans les litiges en matiére de droit d’auteur, la preuve de I'antériorité
occupe toutefois une place secondaire, puisque c’est davantage l'originalité que la
nouveauté qui est exigée; au surplus, un des avantages du droit d’auteur est précisé-
ment que sa protection est conférée indépendamment de toutes formalités de
dép6t ou d’enregistrement!?;

j) le projet de loi contre la concurrence déloyale (art. 5) entend consacrer,
dans certains cas du moins, lillicéité de I'exploitation d’une prestation d’autrui;
selon le Conseil fédéral, I’art. 5 de ce projet pourrait fournir une utile protection
pour les programmes d’ordinateur; toutefois, il parait erroné de croire que ce
systéme (dit de la “protection des prestations”, Leistungsschutz) puisse constituer
un régime satisfaisant pour les logiciels; en effet, dans ce systéme, dans quels cas
devrait-on considérer que la copie d’un logiciel est déloyale? (on sait d’ailleurs que
le Tribunal fédéral est réticent a protéger par la loi contre la concurrence déloyale

6 ATF 108 I1475 = JdT 1983 1 375 rés.

7 Dans ce sens, Dessemontet, La propriété intellectuelle suisse en évolution, in: Premicres
journées yougoslavo-suisses, Zurich 1984, (p. 53, 61).

8 Voir ci-dessous (II. F.).

9 Voir ci-dessous (II. G.).

10 Celui qui souhaiterait faciliter la preuve de 'antériorité de son logiciel pourrait d’ailleurs
déposer celui-ci auprés d’un notaire ou d’un autre officier public. Il convient néanmoins
de relever que les programmes sont continuellement améliorés, le plus souvent, et qu’il ne
saurait des lors étre question de déposer toutes les modifications apportées au logiciel: on
pourrait alors se contenter de déposer les modifications notables.



45

des biens qui ne sont pas protégés par les lois de propriété intellectuelle)!?; en
outre, quelles seraient la durée et I'étendue de la protection des prestations? un
programme serait-il protégé seulement contre sa copie pure et simple, ou aussi
contre sa reproduction sous une forme modifiée? la protection des prestations
semble donc appeler certaines réserves'?.

C.  Rappel des solutions adoptées a I’étranger

En République fédérale d’Allemagne, le Bundestag a adopté un amendement
i la loi sur le droit d’auteur ;)ar lequel les logiciels sont désormais pleinement
assimilés aux oeuvres littéraires!?.

Au Japon, 1a 1oi sur le droit d’auteur a été modifiée et précise les points suivants:

— définition de ce qu’est un programme;

— inclusion des logiciels dans la liste des oeuvres protégées;

— la protection ne s’étend ni aux langages de programmation, ni aux régles ou
algorithmes utilisés pour créer des programmes;

— statut des programmes créés par un employé sur linitiative d’une personne
morale;

— faculté, pour I'utilisateur, de modifier le programme dans la mesure nécessaire
pour pouvoir utiliser ce programme en relation avec un ordinateur, ou pour
accroftre 'efficacité du programme;

— copies de sauvegarde;

— durée de la protection des logiciels pour lesquels une personne morale est titulaire
des droits (50 ans dés la création);

— enregistrement facultatif de la date de création des logiciels'*.

Aux FEtats-Unis, le Copyright Act comprend depuis 1980 une définition du
programme d’ordinateur, ainsi qu’une disposition permettant d’une part ’établisse-
ment de copies de sauvegarde et d’autre part la modification des logiciels pour leur
utilisation en relation avec un ordinateur!>.

En France, la loi du 3 juillet 1985 a ajouté un titre spécial 4 la loi sur la propriété
littéraire et artistique afin de protéger les logiciels par le droit d’auteur. Cette loi
dispose en particulier que:

— le logiciel créé par un ou plusieurs employés dans I’exercice de leurs fonctions
appartient a ’employeur;

~ lauteur ne peut s’opposer — sauf stipulation contraire — 4 ’adaptation du logiciel
dans la limite des droits qu’il a cédés;

11 Voir par exemple ATF 105 1I 301 (f1.).

12 La loi sur la concurrence déloyale ne devrait d’ailleurs par exclure ’application des régles
sur le droit d’auteur. Elle interviendrait dés lors en appoint, lorsqu’un bien immatériel
n’est pas protégé par une loi spéciale de propriété intellectuelle.

13 Bundesgesetzblatt 1985 I (Nr. 33), p. 1137.

14 LoiNo. 62, du 14 juin 1985.

15 Paragraphes 101 et 117 du Copyright Act.



46

— toute reproduction autre que Pétablissement d’une copie de sauvegarde par
l'utilisateur ainsi que toute utilisation d’un logiciel non expressément autorisée
par auteur ou ses ayants droit est passible des sanctions prévues par la loi;

— la protection d’un logiciel s’éteint a Yexpiration d’une période de 25 années a
compter de la date de création du logiciel;

— sous réserve des conventions internationales, les étrangers jouissent en France
de ces droits, sous la condition que la loi de I’Etat dont ils sont les nationaux
ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur si¢ge social ou un établisse-
ment effectif, accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux frangais
ou par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif!®.

On ajoutera encore qu’en Suéde, aux Pays-Bas et au Danemark, la législation
sur le droit d’auteur devrait étre prochainement modifiée afin de protéger les
programmes d’ordinateurs!”.

D Conclusion

La tendance qui se dessine a 1’étranger est donc de protéger les logiciels par le
droit d’auteur. Cette tendance ne devrait pas manquer de frapper I'attention du
législateur suisse. On peut d’ailleurs relever qu’au Japon, des hésitations se sont
produites sur le point de savoir si les programmes d’ordinateurs devaient é&tre
protégés par le droit d’auteur ou par une loi spéciale: le Ministére de 1’économie
(MITI) avait défendu un projet de loi pour protéger spécifiquement les logiciels,
tandis que 1'Office de la culture soutenait un projet visant 4 modifier ia loi sur le
droit d’auteur; comme on I'a vu, c’est la solution de droit d’auteur qui a été adoptée
au Japon; parmi les raisons qui ont fait pencher la balance en faveur de ce choix,
on peut mentionner qu’aprés que le projet du MITI avait été rendu public, des
représentants du gouvernement américain ont fait savoir a leurs homologues japonais
que si le Japon venait 4 adopter une loi spéciale qui accorderait au logiciel une
protection moins étendue que celle du droit d’auteur (notamment en ce qui con-
cerne la durée de cette protection), des problémes de réciprocité et de conformité
avec la Convention universelle sur le droit d’auteur se poseraient.

En France, le législateur a également hésité entre une protection par le droit
d’auteur et linstitution d’un droit voisin. Le Sénat a d’abord voulu protéger les
logiciels par un droit voisin du droit d’auteur'®. En deuxiéme lecture, les logiciels
ont été inclus dans la liste des oeuvres protégeables de I'art. 3 de laloidu 11 mars
1957 sur la propriété littéraire et artistique, afin de marquer que les logiciels sont
désormais protégés par le droit d'auteur. Le titre ajouté par la loi du 3 juillet 1985
constitue donc un simple statut particulier applicable aux programmes d’ordinateurs;
il ne s’agit pas d’un droit voisin, contrairement 4 ce que I'on pouvait affirmer sur
le vu des débats relatifs a la premiére lecture du projet. Les raisons de ce revirement

16 Loi No. 85-660, Journal Officiel de 1a République Frangaise du 4 juillet 1985, pp. 7495 ss.

17 1! faut encore citer le Royaume-Uni, ol un amendement du 16 juillet 1985 déclare le Copy-
right Act de 1956 applicable aux programmes d’ordinateurs.

18 Voir le compte-rendu des débats du Sénat, Journal Officiel de la République Frangaise du
4 avril 1985, p. 163.
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du législateur frangais ont été les suivantes: on a voulu réserver le terme ‘“‘droits
voisins” 4 la protection des artistes-interprétes, des producteurs de phonogrammes
et de vidéogrammes, d’une part, et on a voulu d’autre part soumettre les logiciels
au régime du droit d’auteur afin de rendre applicables les conventions internatio-
nales sur la propriété littéraire et artistique!”. C’est donc essentiellement pour
assurer la protection internationale des logiciels que le législateur frangais a choisi
de les protéger par le droit d’auteur. En effet, I'institution d’un droit voisin aurait
eu pour conséquence de soustraire les programmes d’ordinateurs a la Convention
universelle et 4 'Union de Berne.

Ces quelques constatations montrent bien ou se situe le vrai débat. On peut
discuter indéfiniment la question de savoir s’il faut édicter une loi spéciale, un
régime voisin du droit d’auteur, ou s’il faut protéger les logiciels par le droit d’auteur.
Intrinséquement, chaque solution est défendable: confectionner une loi spéciale
recélerait I'avantage de tailler une protection “sur mesure” pour les programmes
d’ordinateurs; a I'opposé, la législation sur le droit d’auteur parait suffisamment
souple pour assurer la protection des logiciels, et I'institution d’un droit voisin
du droit d’auteur représenterait une voie médiane. Dés lors, le point qui doit
retenir I'attention et permettre de trancher la question est celui de la protection
internationale des programmes d’ordinateurs.

A cet égard, on doit souligner non seulement I'expérience japonaise (différend
avec les Etats-Unis), mais aussi le choix opéré par le législateur frangais. D’ailleurs,
ce n’est pas un hasard de I'Histoire si dés la fin du siécle passé, on s’est apercu de la
nécessité de protéger les biens immatériels par des conventions internationales
prévoyant une protection aussi uniforme que possible. Dés lors, si I'on est soucieux
d’assurer la meilleure protection pour les logiciels au niveau international, il con-
vient de se rattacher autant que possible aux solutions qui ont été adoptées a
I'étranger et de choisir un type de protection qui fasse déja ’objet de conventions
multilatérales, car il est 4 craindre que dans la situation actuelle un traité inter-
national portant spécifiquement sur la protection des logiciels ne puisse pas réunir
de nombreuses adhésions?®.

Sur la base de ces prémisses, le choix a opérer semble relativement facile: on
doit opter pour le droit d’auteur, car c’est la solution qui a été choisie par la majorité
des Etats concernés (et parmi ceux-ci, des Etats parties a la Convention universelle
mais aussi 4 I'Union de Berne); en outre, cette solution devrait permettre I'applica-
tion des traités multilatéraux sur le droit d’auteur.

19 Voir les travaux du séminaire de U'Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri
Desbois (IRPI), “Droit d’auteur et droits voisins — la loi du 3 juillet 1985 -, colloque
du 21 et 22 novembre 1985, Paris 1986, p. 26. La clause de réciprocité prévue par la loi
du 3 juillet 1985 ne s’appliquera donc que si les conventions internationales ne sont pas
applicables.

20 Cela pour la raison que la majeure partie des Etats concernés a choisi de protéger les logiciels
par le droit d’auteur. En outre, les expériences faites avec la révision de la Convention
d’Union de Paris (problémes des pays en voie de développement) montrent bien les diffi-
cultés que rencontrerait la négociation d’un traité portant spécifiquement sur les logiciels.
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IL. Sur quels points la loi sur le droit d’auteur devrait-elle &étre modifiée?

Si 'on se rallie a la solution consistant a protéger les logiciels par le droit d’auteur,
il reste évidemment 4 savoir si et sur quels points la loi devrait étre adaptée.

A. Notion d’oeuvre protégée

La notion d’oeuvre protégée, définie comme une création originale appartenant
au domaine littéraire et artistique, est 3 méme d’inclure les logiciels. L’appartenance
au domaine littéraire résulte de I’intervention d’un langage, quel qu’il soit?!; le
mérite, la destination et la forme d’expression de 'oeuvre ne sont pas des critéres
qui entrent en ligne de compte pour accorder ou refuser la protection®?; enfin,
Poriginalité des logiciels pourra se rencontrer dans les éléments ou le programmeur
jouit d’une certaine liberté, c’est-d-dire dans 'ordonnancement (Anordnung) et
la structure du programme, mais aussi dans les éléments tels que la taille ou I’orga-
nisation de fichiers, I'imbrication des sous-programmes, la définition des données,
les commentaires ou la dénomination des zones-mémoire, par exemple®3. Il ne
parait donc pas nécessaire de modifier la définition de ’ceuvre protégée. En re-
vanche, il pourrait étre justifié de mentionner les logiciels dans le catalogue des
oeuvres protégeables, afin de spécifier expressément que les programmes d’ordi-
nateurs peuvent faire I’objet d’un droit d’auteur.

B. Droits de 'employeur

En droit actuel, comme pour d’autres oeuvres créées par des employés, le statut
des logiciels réalisés dans le cadre de rapports de service contient une part d’in-
sécurité juridique, 4 moins qu’une réglementation contractuelle précise n’indique
clairement les droits cédés i I'employeur: si le contrat de travail ne spécifie rien
a ce sujet, la nature et 'ampleur des droits acquis par ’employeur peuvent étre

21 Voir notre étude (L’objet du droit d’auteur), pp. 118 ss, spécialement pp. 121 et 175 ss.

22 Voir notre étude (L’objet du droit d’auteur), p. 176.

23 Voir notre étude (L’objet du droit d’auteur), p. 177. 1l serait cependant souhaitable que les
tribunaux n’interprétent pas la condition de I’originalité de maniére aussi restrictive que le
Bundesgerichtshof allemand dans I’arrét publié au Betriebs-Berater 1985, 1747. Méme si
T'on définit I’originalité comme un reflet de la personnalité de 1'auteur, cela ne signifie pas
autre chose que 1'auteur doit avoir marqué I'oeuvre par des choix qui, dans leur ensemble,
constituent un apport personnel. Tel est le cas pour la plupart des logiciels.
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source de litiges, doctrine et jurisprudence ne disposant que de vagues critéres
pour donner une solution (but du contrat, fonction de I'employé, but de I'entre-
prise)®*. Sous I'angle du projet du Conseil fédéral, cette part d’incertitude serait
accrue, le projet consacrant la régle de I'incessibilité du droit d’auteur. La nouvelle
loi fédérale sur le droit d’auteur pourrait donc tenter d’améliorer cette situation,
soit & propos des oeuvres de service en général, soit & propos des logiciels seulement.

C  Statut de l'oeuvre collective

Les logiciels réalisés par une équipe d’informaticiens sont fréquents. On pourrait
donc songer a rtéglementer de telles oeuvres collectives. Néanmoins, il semble
préférable de laisser la plus grande latitude possible aux contrats qui, en cette
matiére, pourront étre passés en fonction des circonstances de chaque cas.

D. Droits a la paternité et a l'intégrité

Le droit a la paternité de I'oeuvre ne parait pas constituer un véritable obstacle:
Pauteur peut renoncer a son exercice, et si tant est que des problémes peuvent se
poser, ils ne sont pas spécifiques aux programmes d’ordinateurs. Quant au droit a
Pintégrité de I’oeuvre (droit de s’opposer aux modifications préjudiciables & 'hon-
neur ou a la réputation de I'auteur), il ne semble pas mis en cause par des améliora-
tions ou des adaptations d’un logiciel?®; au surplus, il est admis que le droit &
I'intégrité de I’oeuvre en matiére d’ceuvres scientifiques, didactiques ou techniques
est d’une moindre étendue?®. Certes, un utilisateur n’a pas sans autre le droit de
modifier un logiciel; il peut néanmoins se faire céder ce droit, car est incessible
seulement le droit d’altérer 'oeuvre d’une maniére préjudiciable a 'honneur ou a
Ia réputation de l'auteur. (Nous partons ici de I'idée que la nouvelle loi maintiendra
la cessibilité des droits d’auteur.) Il reste évidemment 4 savoir si les intéréts des
utilisateurs sont suffisamment sauvegardés par la possibilité d’obtenir une cession
du droit d’adapter le logiciel: ne faudrait-il pas que la loi assure aux utilisateurs une
certaine liberté pour que ceux-ci puissent modifier les programmes qu’ils sont
autorisés a utiliser? La mesure dans laquelle de telles modifications seraient tolérées
devrait alors étre définie.

24 Voir Recher, Der Arbeitnehmer als Urheber und das Recht des Arbeitgebers am urheber-
rechtsschutzfihigen Arbeitsergebnis, thése, Zurich 1975.

25 L’honneur et la réputation de I'auteur (art. 6bis de la Convention de Beme et art. 28 CC) ne
seront vraisemblablement pas mis en cause par des modifications faites pour améliorer ou
adapter le programme, en tant que ces modifications ne sont pas révélées en dehors de la
sphére de I’entreprise qui a modifié le logiciel.

26 ATF 69 11 53. Voir aussi notre ouvrage, Le droit d’auteur en Suisse, Lausanne 1986, p. 50.
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E. Reproduction et utilisation

Les controverses?” qui entourent la question de savoir si le droit d’auteur
permet d’empécher l'utilisation non autorisée d’un logiciel, indépendamment de
toute reproduction matérielle, pourraient rendre souhaitable que le législateur
précise ce point en stipulant clairement que le droit d’auteur s’étendrait aussi a
Ia simple utilisation.

F. Usage privé

Sous l'angle de l'art. 22 de l'actuelle LDA, Tinterprétation que le Tribunal
fédéral a donnée de cette disposition parait constituer une limite aux éventuels
abus qui pourraient se produire: la copie d’un logiciel qui viserait a éviter les frais
d’une licence ne pourrait étre mise au bénéfice de la notion d’usage privé, parce
qu'elle poursuivrait un dessein de lucre?®. Dans le projet du Conseil fédéral en
revanche, l'usage privé ferait I'objet d’une licence légale qui autoriserait la copie
pour les besoins internes des entreprises ou des administrations; méme si, dans ce
systéme, P'auteur aurait droit 4 une rémunération, il est 4 craindre que cette solu-
tion ne soit guére appropriée au cas des programmes d’ordinateurs, pour d’évidentes
raisons?®. Dés lors, si le Conseil fédéral devait maintenir le systéme qui figure aux
art. 29 et 30 du projet, il faudrait soustraire les logiciels a ce régime.

G. Durée de la protection

Une durée de protection allant jusqu’a 50 ans aprés la mort de l'auteur peut
sembler inutilement longue pour des créations dont la vie économique est assez
courte. Comme on I'a relevé, cette constatation peut s’appliquer a d’autres oeuvres
que les logiciels. Elle ne devrait dés lors pas revétir une trop grande importance.

En outre, les conventions internationales en matiére de droit d’auteur aux-
quelles la Suisse est partie prescrivent des délais de protection minimaux (Union
de Berne: 50 ans post mortem auctoris; Convention universelle: 25 ans post mortem
auctoris). Ces conventions autorisent certes des dérogations dans certains cas.

Sous l'angle de la Convention universelle, les Etats contractants qui, a la date
d’entrée en vigueur de la convention sur leur territoire, ont restreint le délai de
25 ans p.m.a. pour certaines catégories d’oeuvres 4 une période calculée i partir
de la premiére publication de I'oeuvre, ont la faculté d’étendre ces dérogations i
d’autres catégories, pourvu que la durée de la protection ne soit pas inférieure a
25 années a compter de la date de la premiére publication. Pour les logiciels, un

27 Sur ces controverses, voir notre étude (L’objet du droit d’auteur), p. 181.

28 Voir notes 6 et 7 ci-dessus.

29 En République fédérale d’Allemagne, le législateur a d’ailleurs soustrait les programmes
d’ordinateurs au régime de la licence 1égale instituée par les nouveaux paragraphes 53 et 54
(paragraphe 53 al. 4 in fine: Bundesgesetzblatt 1985 I (Nr. 33), p. 1138).
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délai de 25 ans dés la premiére publication pourrait donc trouver grice au regard
de la Convention universelle®®.

Il en va en revanche différemment sous I'angle des régles de la Convention de
Berne. Ces régles n’autorisent en effet des dérogations que pour les photographies
et les oeuvres de I'art appliqué (pour ces oeuvres, I'Acte de Paris fixe une durée
minimale de protection de 25 ans 4 compter de leur réalisation). Or les programmes
d’ordinateurs ne sauraient étre qualifiés d’oeuvres de I’art appliqué. Un délai de
25 ans a4 compter de leur création ne serait donc pas admissible au regard de la
Convention de Berne, et c’est ce que n’a pas manqué de relever la doctrine qui s’est
penchée sur la question®!. Si le législateur frangais a pu se rallier a la solution
prévoyant pour les logiciels une protection de 25 ans a compter de leur création,
c’est parce qu’il a considéré que les logiciels pouvajent étre soumis a la dérogation
instituée pour les oeuvres d’art appliqué3?. Cette opinion a de quoi surprendre
si Pon estime, comme les législateurs allemand et anglais, que les programmes
d’ordinateurs sont des oeuvres littéraires. Il est vrai que la ratio legis de la déroga-
tion instituée pour les oeuvres d’art appliqué réside dans le fait que certains Etats
hésitent a assimiler ces créations i des oeuvres d’art®3. Or la protection des logiciels
par le droit d’auteur donne lieu a des hésitations semblables. Pourrait-on dés lors
affirmer que la Convention de Berne contient une lacune sur ce point? On ne
dissimulera pas la faiblesse d’un tel raisonnement, et I'on soulignera combien il
serait dangereux de laisser aux Etats liés par la Convention de Berne le soin d’ap-
précier eux-mémes dans quelle mesure il serait possible de déroger a la protection
conventionnelle minimale en se fondant sur I'existence de lacunes.

Enfin, on remarquera que les Etats-Unis, le Japon, la République fédérale
d’Allemagne et le Royaume-Uni — pays qui ont inclu les logiciels dans les oeuvres
protégeables par le droit d’auteur — n’ont pas raccourci la durée de la protection
pour les logiciels.

II1. Proposition de réglementation
(La numérotation des articles se référe au projet du Conseil fédéral.)

Art. 4
Sont notamment des oeuvres:

— les logiciels.

30 Art. IV de la Convention universelle. Le chiffre 3 de cette disposition réserve toutefois les
délais plus courts qui peuvent &tre institués pour les photographies et les oeuvres de I'art
appliqué (pour ces oeuvres, la révision de Paris a fixé une durée minimale de 10 ans).

31 Ulmer/Kolle, GRUR Int. 1982, p. 500. Kindermann, Computer Software and Copyright
Conventions, EIPR 1981, (1981, 6, 10).

32 Voir les travaux du séminaire de ’'IRPI (cités note 19), p. 43.

33 Desbois/Frangon/Kerever, Les conventions internationales du droit d’auteur et des droits
voisins, Paris 1976, pp. 180-181.
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Titre inséré aprés Part. 40:

Des logiciels
Art. 40bis

(1) En tant qu’ils sont cessibles et sauf convention contraire, les droits sur les
logiciels qu’un travailleur a créés ou a la création desquels il a participé dans
I'exercice de son activité au service de son employeur et conformément a ses
obligations contractuelles passent a ’employeur.

(2) Par accord écrit, employeur peut se réserver un droit sur les logiciels que le
travailleur a créés dans I'exercice de son activité au service de I'employeur,
mais en dehors de I"accomplissement de ses obligations contractuelles.

(3) Le travailleur qui crée un logiciel visé 4 I'alinéa précédent en informe par écrit
Iemployeur; celui-ci luifait savoir par écrit dans les six mois §’il entend acquérir
les droits sur le logiciel ou les lui laisser.

(4) Si les droits sur le logiciel ne sont pas laissés au travailleur, 'employeur lui
verse une rétribution spéciale équitable compte tenu de toutes les circonstances.

Art. 40ter

(1) Toute utilisation, méme privée, d’un logiciel est subordonnée au consentement
de Pauteur ou de son ayant droit.

(2) La personne autorisée a utiliser un logiciel peut en établir copie a seule fin
d’en assurer la conservation; les copies ainsi réalisées doivent étre détruites
au cas ou l'utilisation du logiciel cesserait d’étre licite.

(3) Sauf convention contraire, I'autorisation d’utiliser un logiciel emporte celle
de le modifier dans une mesure compatible avec 'usage autorisé.

IV. Commentaire de ces propositions

Ad art. 4: cette disposition a simplement pour but de préciser que les logiciels
sont compris dans les oeuvres protégeables. Ajoutons cependant que le terme
“logiciel” désigne non seulement le programme, mais aussi la documentation
auxiliaire.

Ad art. 40bis al. 1: cet alinéa institue en faveur de I'employeur une cession
16gale*, qui ne concernerait toutefois que les logiciels de service créés par un
travailleur conformément a ses obligations contractuelles. Pour que I'employeur
puisse acquérir les droits sur un logiciel, ’employé devrait donc avoir I'obligation
de créer des programmes. Cette obligation pourrait étre tacite, comme dans le
systtme de Tart. 332 al. 1 CO. On pourrait donc admettre I'existence de cette
obligation en dépit d’une clause contractuelle expresse, le devoir de développer
des logiciels résultant alors de la fonction de I'employé ou d’autres circonstances.

34 Pourun exemple de cession 1égale des droits d’auteur, voir la loi fédérale concernant I’établis-
sement de nouvelles cartes nationales, RS 510.62 (art. 2).
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Le travailleur conserverait cependant son droit moral et il serait loisible au
contrat de prévoir que le travailleur garde tout ou partie des droits patrimoniaux:
telle serait la signification du début de cet alinéa.

Ad art. 40bis al 2, 3 et 4. en droit d’auteur, les contrats emportant cession
des droits sur une oeuvre future sont licites®>. Dés lors, par une clause du contrat
de travail, ’employeur peut se réserver les droits sur les logiciels que le travailleur
crée en dehors de ses obligations contractuelles. L’art. 40bis al. 2, 3 et 4 vise a
mettre Pemployé au bénéfice du méme statut que l'inventeur salarié. Sans les
al. 2, 3 et 4 eneffet, le travailleur risquerait d’étre dans une situation moins favorable
que 1’1nventeur salarié, puisque 'employeur pourralt se réserver les dr01ts sur le
logiciel sans avoir 4 verser une rémunération équitable®®

Le régime proposé par I'art. 40bis pourrait bien sir étre étendu a toutes les
oeuvres de service si 'opportunité venait a en étre démontrée. Nous ’avons restreint
aux seuls logiciels car notre proposition se limite 4 ’examen de ces créations.

Ad art. 40ter al 1: semblable a 'une des dispositions de 1a nouvelle loi frangaise,
cet alinéa poursuit deux buts. Le premier est d’indiquer que toute utilisation est
subordonnée au consentement de I'auteur ou de son ayant droit (I'employeur qui
a acquis les droits, par exemple). L’utilisation d’un programme (chargement dans
I'ordinateur pour traiter des données) serait donc comprise dans les actes réservés
a lauteur. Les controverses qui entourent la question de savoir si le chargement
du programme constitue une reproduction seraient donc évitées.

On s’étonnera peut-étre de ce que nous fassions usage de la notion d’*“utilisation”,
que d’aucuns prétendent réservée au droit des brevets d’invention. C’est pourtant
la notion a laquelle se référe le projet du Conseil fédéral pour définir les prérogatives
de lauteur (art. 13). Dans ce projet d’ailleurs, le droit d’auteur est défini de la
méme maniére que la propriété (art. 641 CC), c’est-a-dire négativement: le droit
d’auteur serait ‘“un droit de pleine disposition limité uniquement par les dispositions
légales ordinaires et le droit d’auteur”3”. Il est dés lors juste de considérer que
toute exploitation de l'oeuvre est réservée i 'auteur & moins d’une exception
légale. 11 est vrai que sous I'angle de la propriété littéraire et artistique, I'utilisation
d’une méthode de comptabilité — par exemple — est libre méme si I'ouvrage qui
décrit cette méthode est protégé: chacun peut employer cette méthode pour tenir
ses comptes. Ce cas différe toutefois de celui ol I'on traite des données au moyen
d’un ordinateur: I'usage du programme constitue alors une utilisation directe de
l'oeuvre, tandis que I'usage d’une méthode de comptabilité n’est qu’une utilisation
de la substance de I'oeuvre, non de 'oeuvre elle-méme. Cette différence explique

35 Nous partons ainsi du principe que le projet du Conseil fédéral ne maintiendra pas la régle
de lincessibilité des droits d’auteur, et que la loi consacrera le principe de la cessibilité
connue du droit actuel.

36 On aurait certes pu régler le cas des logiciels créés par un travailleur de la méme maniére
que celui des dessins et modéles créés par un employé (art. 332a CO). Le critére du but du
contrat (auquel se référe I'art. 332a CO) ne parait cependant pas suffisamment précis pour
dviter les incertitudes qui peuvent naftre lorsqu’il s’agit de déterminer les droits acquis par
I'employeur.

37 FF 1984 111 210.
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d’ailleurs pourquoi certains considérent que le chargement du programme dans
I'ordinateur constitue une reproduction.

Le second but visé est d’exclure I'application des régles sur l'usage privé: en
effet, si la notion d’usage privé venait 4 comprendre les reproductions faites pour
les besoins internes d’une entreprise ou d’une administration — et c’est ce que
prévoit le projet du Conseil fédéral —, 'usage des logiciels serait presque entiére-
ment régi par les dispositions sur T'usage privé, avec la conséquence que 'auteur
d’un logiciel pourrait seulement prétendre 4 une rémunération, sans pouvoir s’op-
poser 4 la reproduction ou a 'utilisation de sa création.

Ad art. 40ter al. 2: il s’agit ici d’autoriser les copies de sauvegarde, comme I'ont
fait les lois francaise, japonaise et américaine; I'al. 2 in fine est inspiré du para-
graphe 117 du Copyright Act des Etats-Unis, qui prévoit la destruction des copies
de sauvegarde sitdt que I'utilisation du logiciel est illicite (nullité de la licence,
résiliation de celle-ci, par exemple).

Ad art. 40ter al. 3: il s’agit d’une régle qui serait dispositive, et qui permettrait
Padaptation d’un logiciel (amélioration, adaptation & une autre machine ou a des
besoins spécifiques de Tutilisateur). Les lois frangaise, japonaise et américaine
contiennent également des dispositions de ce genre pour tenir compte des intéréts
des utilisateurs de software. Dans la réglementation proposée, 'adaptation d’un
logiciel devrait toutefois étre opérée dans une mesure qui soit compatible avec
I'usage autorisé. Ainsi, une entreprise au bénéfice d’une licence portant sur un
programme de comptabilité pourrait modifier ce programme pour en accroitre
lefficacité, par exemple, mais elle ne pourrait pas le modifier de fagon a ce qu’il
soit utilisable par une des ses filiales (qui se raccorderait a I'ordinateur de la maison
mere grice aux lignes téléphoniques).

V. Remarques finales

D’aucuns craignent que protéger les logiciels par le droit d’auteur n’équivaille
a faire entrer le loup dans la bergerie: les programmes d’ordinateurs n’auraient
rien a voir avec I’Art, et les principes généraux du droit d’auteur seraient “con-
taminés’ par l'intrusion dans la propriété littéraire et artistique de ce corps étranger
que serait le logiciel. Ce n’est pourtant pas la premiére fois dans I'histoire du droit
d’auteur que l'on fait porter celui-ci sur des créations qui n’ont qu’une parenté
limitée avec I'Art: les cartes de géographie et les slogans, par exemple, sont pro-
tégeables par la propriété littéraire et artistique alors méme que certains auraient
voulu exclure ces oeuvres du droit d’auteur®®. La propriété littéraire et artistique
est aujourd’hui affranchie des considérations d’ordre esthétique. Rien dés lors
ne s'oppose a protéger les logiciels par le droit d’auteur. D’aucuns peuvent certes
regretter cette évolution et, pour des raisons théoriques, préférer une solution qui
aurait consisté a protéger les programmes d’ordinateurs par une loi spéciale. Nous

38 Voir par exemple Vischer, Die Purifikation des Urheberrechts und der Schutz des Arbeits-
ergebnisses, Festschrift fiir Walther Hug, Bern 1968, pp. 259 ss, spécialement pp. 261 ss.
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avons expliqué pourquoi nous ne nous rallions pas a une telle solution: seul le
droit d’auteur parait 3 méme d’assurer la meilleure protection des logiciels 4 I’éche-
lon international®®.

39 Voir le mémorandum du Directeur général de I'OMPI 4 propos du projet de traité discuté
par le Comité d’experts sur la propriété intellectuelle en matiére de circuits intégrés (docu-
ment IPIC/CE/1/2, p. 2): “(...) si la tendance 4 admettre que le logiciel peut étre protégé
par le droit d’auteur se confirmait et se généralisait, il pourrait ne pas étre nécessaire d’avoir
recours 4 un nouveau traité pour garantir la protection correspondante au niveau inter-
nationat puisque des traités multilatéraux de droit d’auteur existent déja, et (...) a partir
du moment ol un pays considére le logiciel comme une ‘oeuvre’, il est tenu de protéger
en vertu de ces traités le logiciel des étrangers dont les pays sont 1iés par ces conventions.”
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Priifung der Geschmacksmusterfihigkeit
durch das Bundesamt fiir geistiges Eigentum?

Jiirg Miiller, Fiirsprecher, Bern

Mit bemerkenswerter Hartnickigkeit hilt das Bundesamt fiir geistiges Eigentum
an seiner Auffassung fest, wonach die Geschmacksmusterfihigkeit! eines hinter-
legten Modells®> Gegenstand amtlichen Sinnierens sein miisse.

Der trutzige Eigensinn des Amtes scheint diistere Mutlosigkeit bei den einen,
gereizten Unmut bei den andern zu bewirken. Nur wenige trdsten sich (in nirri-
scher Hoffnung) mit Sophokles: “Doch merke wohl, dass allzu starrer Sinn am
ehesten zusammenbricht”3.

Zum Zusammenbruch ist der amtliche Standpunkt* bis heute freilich nicht
gekommen. Gewiss: Gegen die Obrigkeit und den Winter (so will es ein Sprichwort)
kommt keiner an. Dennoch soll nachstehend kurz der Frage nachgegangen werden,
ob das Amt berechtigt ist, die Geschmacksmusterfihigkeit bei der Hinterlegung von
Modellen zu priifen. Dabei brauchen die Kriterien des schutzfihigen Modells nicht
behandelt zu werden®.

1. Die Argumentation des Amtes fillt karg aus: Der Begriff des (rechtlich schiitz-
baren) Modells sei in den Art. 2 und 3 MMG umschrieben. Was nicht unter diesen
Begriff falle, miisse nach Art. 17 Abs. 2 MMG?® zuriickgewiesen werden:

“Gemiss Art. 17 Abs. 2 MMG und Art. 14 Abs. 2 MMV hat das Amt offen eingereichte Gegen-
stinde oder bildliche Darstellungen, die keine Muster oder Modelle im Sinne dieses Gesetzes
sind, zuriickzuweisen. Das Amt priift daher den Hinterlegungsgegenstand auf seine Geschmacks-
mustereigenschaft nach Massgabe der Art. 2/3 MMG ...”7.

2. Das Bundesgericht hat sich zwar vielfach zur Schutzfihigkeit von Modellen
gedussert®, zu der vom Amt vertretenen Auffassung aber meines Wissens bis heute
nicht Stellung nehmen miissen®.

1 Das Amt spricht von Geschmacksmustereigenschaft, SPMMBI 1963 I 30.

2 oder eines Musters. In der Folge wird der Einfachheit halber immer von Modellen gespro-
chen; die hier interessierenden Fragen stellen sich wohl auch in erster Linie nur bei Modellen.

3 Sophokles, Antigone (Kreon), 2. Auftritt (Ubersetzung von Wolfgang Schadewaldt).

4 der auf das Jahr 1963 zuriickgeht, SPMMB! 1963 I 30. Vgl zur fritheren Praxis des Amtes
von Waldkirch, Die Wiinschbarkeit gesetzlicher Bestimmungen iiber Gebrauchsmuster,
ZSR 53 (1934) S. 171a ff.; Biirgi, Der Schutz des Gebrauchsmusters in der Schweiz (Diss.
Bern 1957) S. 6 ff.; Secrétan, La protection des dessins et modéles industriels et des oeuvres
d’art appliqué aux Etats-Unis et en Suisse (Diss. Lausanne 1964), S. 33.

5 Vgl. dazu etwa Troller, Immaterialgiiterrecht I (3. Aufl.), S. 395 ff.; BGE 95 11473.

6 und Art. 14 Abs. 2 MMV.

7 SPMMBI 1963 I 30; dhnlich SPMMBI 1968 1 4, SPMMBI 1976 I 44, SPMMBI 19801 51,
SPMMBI 19851 12, 1985 147.

8 BGE 23 II 1187 und 23 II 1862 (MMG 1889); BGE 29 II 362, 31 I 746,3511 672, 38 11
311, 38 I1 712, 40 II 357, 55 I1 221, 68 11 53, 69 11421, 71 1 134, 77 11 372,83 11475,
84 1I 653, 87 11 49, 92 II 202, 95 11 470, 99 Ib 344, 104 11 322, 105 II 297; Schweiz. Mit-
teilungen 1976 S. 41. Vgl. zur Rechtsprechung des Bundesgerichtes (bis BGE 77 II 372)
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3. In der Lehre stosst der Standpunkt des Amtes auf wohlwollende Zustimmung
und schroffe Ablehnung.

Becker'® begniigt sich mit dem Hinweis, es werde “zwischen Geschmacksmuster
und Gebrauchsmuster” unterschieden; das MMG schiitze nur Geschmacksmuster!!.
Zwar weist er in der Folge darauf hin, das Amt iiberpriife “bei der Anmeldung
neben den formellen Voraussetzungen das vorgelegte Muster oder Modell noch
beschriankt materiell auf das Vorliegen eines Nichtigkeitsgrundes ...”, doch be-
schiftigt er sich weiter nicht mit der hier interessierenden Frage!?.

Unklar sind die Ausfiihrungen von Guyer'®. Zu Art. 3 des Gesetzes fiihrt er aus'*:

“Art. 3 schafft keine Ausnahme von Art. 2, sondern prizisiert den Begriff des schiitzbaren
Musters noch etwas mehr, als es Art. 1 tut, speziell dadurch, dass er bestimmte Punkte ins
Auge fasst. Ausnahmen vom Schutz schafft allein Art. 36 des Gesetzes.”

Bei Art. 17 MMG bemerkt er'’, die Schweiz kenne

“keine Vorpriifung, d.h. es priift das Amt fiir geistiges Eigentum nicht, ob das zu deponierende
Objekt ein Muster oder Modell im Sinne des Gesetzes sei, sondern iiberlisst diese Entscheidung
dem Gerichte ...”",

doch filhrt er zum zweiten Absatz von Art. 17 MMG aus!®:

“Daraus geht hervor, dass das Amt eine sachliche Priifung des Depositionsobjektes vornehmen
darf ... Die Griinde der Zuriickweisung sind zum Teil identisch mit den Ungiiltigkeitsgriinden®”.

Diirr weist zunichst darauf hin, Art. 3 wolle “zur Hauptsache die ‘4ussere Form-
gebung’ nach Art. 2 verdeutlichen!®, macht dann aber geltend:

“Ungiiltigkeitsgrund ist nur das Fehlen der Muster- und Modelleigenschaft, nicht etwa das
Fehlen der Eigenschaft eines Geschmacksmusters. Nur wenn ein Objekt weder Geschmacks-
noch Gebrauchsmuster sein kann, ist die Hinterlegung ungiiltig zu erkliren; fehlen nur Ge-
schmacksmustermomente, so kann lediglich im Verletzungsstreit festgestellt werden, dass sich
der Schutz nicht auf die Niitzlichkeitselemente erstreckt ...”

Er beruft sich in diesem Zusammenhang auf “‘grammatische Griinde™:

“Art. 2 definiert das Muster/Modell, und zwar so, dass es auch Gebrauchsmuster umfassen kann,
Art. 3 stellt lediglich fest, dass sich der Schutz nicht auf die Niitzlichkeitselemente erstreckt”,

auch Biirgi (Anm. 4), S. 28 ff., und Perret, L’autonomie du régime de protection des dessins
et mo?éles, S. 287 ff., sowie die (unzutreffende) Kritik des Bundesrates in BBl 1918 III
S. 596/1.
9 Vgl. immerhin BGE 99 Ib 343, wonach das Amt berechtigt ist, ein ‘“‘unzulissiges Muster

auch dann zuriickzuweisen, wenn der Gesuchsteller es verschlossen hinterlegen will.

10 Felix Becker, Der zivilrechtliche Rechtsschutz im Marken-, Muster- und Patentrecht unter
Beriicksichtigung des Wettbewerbsgesetzes (Ziirich 1947).

11 A.a.0,, S. 35. Uberholt ist sicher die weitere Bemerkung von Becker, Gebrauchsmuster
seien wettbewerbsrechtlich geschiitzt (a.a.0., S. 35).

12 A.a.0,, S. 133/134.

13 Ernst Guyer, Kommentar zum Schweiz. Bundesgesetz betreffend die gewerblichen Muster
und Modelle (Ziirich 1905), S. 28, Ziff. 1.

14 Aa.O, N1 zu Art. 3 MMG.

15 A.a.0.,,N1 zu Art. 17 MMG.

16 A.a.O, N 3 zu Art. 17 MMG.

17 Ungiiltigkeitsgriinde gemiss Art. 12 MMG.

18 Karl Diirr, Muster- und Modellschutz (Kommentar, ohne Jahrgang, ca. 1950), S. 5.
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und bemerkt, es sei

“fiir das Amt eine unzumutbare und auch undankbare Aufgabe zu priifen, ob sich die Hinter-
legungen auf Geschmacksmuster oder auf Gebrauchsmuster beziehen und sie im letztern Fall
zuriickzuweisen”'?.

Das erste (grammatische)?® Argument wird durch die Materialien widerlegt®;
und das zweite (Undankbarkeit) wird das Amt nach Goethes Feststellung®? kaum
gelten lassen:

“Der Undank ist immer eine Art Schwiche. Ich habe nie gesehen, dass tiichtige Menschen
wiren undankbar gewesen.”

Nach von Waldkirch umschreibt Art. 2 MMG das “Hauptbegriffsmerkmal” eines
schiitzbaren Modells (nimlich die dussere Formgebung), sagt aber nicht, ob die
Formgebung mit dem Geschmackssinn oder Nitzlichkeitszweck verbunden sein
muss. Die Antwort ergebe sich aber (so filhrt von Waldkirch aus) aus Art. 3 MMG;
die beiden Gesetzesbestimmungen gehorten “unbedingt zusammen”, die Gliederung
in zwei Artikel habe nur redaktionelle Bedeutung?®. Hinsichtlich der Priifungs-
befugnis kénnen nach von Waldkirch (der entscheidend auf die Materialien ab-
stellt>*) keine Zweifel bestehen; Art. 17 MMG (und Art. 14 MMV) kniipft nach
seiner Auffassung an die Umschreibungen des Modells in den Art. 2 und 3 MMG an:

“Da letzterer*® die Gebrauchsmuster ausschliesst, muss gefolgert werden, dass Gesuche zuriick-
zuweisen sind, die Formgebungen betreffen, welche sich als Gebrauchsmuster darstellen ... Man
miisste somit erwarten, dass das Amt Gesuche zuriickweist, die sich auf Gebrauchsmuster
beziehen. In Wirklichkeit war indessen die Praxis von Anfang an eine andere”?6.

Troller®” hilt die (derzeitige) Praxis des Amtes fiir verfehlt:

“Diese Praxis liesse sich nur dann rechtfertigen, wenn Art. 3 MMG bedeuten wiirde, dass
Formen keine Muster oder Modelle im Sinne von Art. 2 MMG sind, wenn die Gegenstinde,
auf denen sie angebracht sind oder die nach dieser Form gestaltet sind, einem Niitzlichkeits-

19 Karl Diirr, Kommentar zum Schweiz. Patent- und Urheberrecht, 2. Teil: Muster und Modell-
recht (1960) zu Art. 12 Ziff. 4 und Art. 17 Abs. 2 MMG.

20 Zum grammatischen Element der Auslegung vgl. etwa Meier-Hayoz, Berner Kommentar,
N 184 ff. zu Art. 1 ZGB; Deschenaux, Schweiz. Privatrecht II, S. 87 ff. Diirr spricht wohl
eher von systematischer (und nicht grammatischer) Auslegung.

21 Dazu hinten Ziff. 4.

22 Goethe, Maximen und Reflexionen (1823) 185.

23 Von Waldkirch (zit. Anm. 4), S. 182a ff.; vgl. auch Biirgi (zit. Anm. 4), S. 28; Secrétan (zit.
Anm. 4), S. 73 ff.

24 Aa.0,S. 164a ff.

25 Art. 3 MMG.

26 Von Waldkirch, a2.2.0., S. 171a. Vgl. in diesem Zusammenhang auch Secrétan (zit. Anm. 4),
S. 76, und Biirgi (zit. Ann. 4), S. 6 ff.

27 A. Troller, Immaterialgiiterrecht I (3. Aufl.), S. 403; vgl. auch S. 519. Im Sinne der Aus-
fiihrungen von Troller auch der Bericht der Schweizer Landesgruppe der AIPPI im Annuaire
1982/1, S. 153/154 (Rechtliche und wirtschaftliche Bedeutung des Musterschutzes).

Die Auffassung von Troller steht (wie nachstehend aufgezeigt wird) im Widerspruch zu den
Materialien. Richtig ist indessen, dass die Art. 2 und 3 MMG nicht (wie vielfach angenom-
men worden ist) zur Abgrenzung von Modell (Geschmacksmuster) und Gebrauchsmuster
taugen.

In der 2. Auflage (S. 523/524) hat Troller (unter Hinweis auf die Materialien) noch die
gegenteilige Auffassung vertreten und die Praxis des Amtes, von der man allerdings ‘“‘nicht
allzu viel erwarten” diirfe, gebilligt.
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zweck dienen oder eine technische Wirkung haben. Das ist Art. 3 nicht zu entnehmen. Er stellt
nicht dem Muster des Art. 2 ein anderes Objekt gegeniiber, das kein Muster ist. Art. 3 beschrinkt
die Wirkung des Musterschutzes; er enthilt eine Ausnahme vom Musterschutz und setzt also
das Bestehen eines Musters voraus. Die in Art. 3 erwihnten Voraussetzungen fir die Beschrin-
kung des Musterschutzes machen die Form, welche Art. 2 entspricht, nicht unfihig, ein Muster
zu sein. Art. 3 besagt nur, dass der Triger der Rechte an der Form nicht verhindern kann,
dass ein Dritter im Niitzlichkeitszweck oder die technische Wirkung des nach dem Muster
geformten Gegenstandes ebenfalls erreicht ... Aus Art. 3 ist somit nicht der Bestand einer als
Muster nicht schutzfihigen Form (Gebrauchsmuster) im Gegensatz zur in Art. 2 definierten
Form (Geschmacksmuster) abzuleiten.”

4. Quot homines, tot sententiae?®. Die Vielfalt der Meinungen rechtfertigt einen
(kritischen) Blick in die Materialien?®:

4.1. Im Entwurf des Bundesrates®® war Art. 3 des geltenden Gesetzes noch in
Abs. 2 von Art. 2 enthalten:

“Ein gewerbliches Muster oder Modell im Sinne dieses Gesetzes ist eine Anordnung von Linien
oder Farben oder eine dussere Formgebung, die bei der gewerblichen Herstellung eines Gegen-
standes als Vorbild dienen soll.

Der Muster- und Modellschutz erstreckt sich nicht auf die Herstellungsweise, Niitzlichkeits-
zwecke und technische Wirkungen des nach dem Muster oder Modell hergestellten Gegenstandes.”

Der Bundesrat fithrt in der Botschaft®! dazu aus:

“Der erste Absatz des vorliegenden Artikels enthilt nun eine positive Begriffsbestimmung fir
das Wesen der gewerblichen Muster und Modelle, wihrend sein zweiter Absatz die sogenannten
Gebrauchsmuster in klarer Weise ausserhalb des Rahmens des Gesetzes stellt.”

Und weiter (zu Art. 12 des Entwurfes)32:

“Nachdem in Art. 2 des Entwurfes der Begriff ‘gewerbliche Muster und Modelle’ definiert wor-
den ist, erfordert es die Konsequenz, dass hier die Ungiiltigkeit derjenigen Hinterlegungen aus-
gesprochen werde, welche weder Muster noch Modelle enthalten”33.

Zu Art. 17 des Entwurfes schliesslich fiihrt der Bundesrat aus®*:

“Schon Art. 11 des jetzigen Gesetzes iiberweist der amtlichen Hinterlegungsstelle die Aufgabe,
diejenigen Hinterlegungsgesuche abzuweisen, in welchen die gesetzlich vorgeschriebenen Form-
lichkeiten nicht erfiillt sind, oder deren Inhalt dem Wesen des Muster- und Modellschutzes nicht
entspricht oder anstossiger Natur ist.

Die vorliegende Fassung des Art. 17 des Entwurfes ... weist die Hinterlegungsstelle an, auch
solche Muster und Modelle von der offentlichen Hinterlegung auszuschliessen, welche im
Widerspruch zu Bestimmungen von Bundesgesetzen und Staatsvertriigen stehen.

Wir sind der Ansicht, dass diese Vorschrift selbstverstindlich sei ...””>5,

28 Terenz, Phormio 454.

29 Vgl. zur Bedeutung der Materialien etwa Meier-Hayoz, Berner Kommentar, N 214 f. zu
Art. 1 ZGB; Deschenaux, Schweiz. Privatrecht II, S. 89; BGE 108 Ia 37, 103 Ia 290, 100 II
57,98 1a 184.

30 BB11899, Bd. V, S. 628.

31 BB11899, Bd. V, S. 618.

32 entspricht Art. 12 des geltenden Gesetzes.

33 BB1 1899, Bd. V, S. 621.

34 entspricht Art. 17 des geltenden Gesetzes.

35 BB11899, Bd. V, S. 622.
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4.2. Die Kommission des Nationalrates hat (neben einer redaktionellen Ande-
rung des ersten Absatzes) vorgeschlagen, den zweiten Absatz von Art. 2 des Entwur-
fes in Art. 3 aufzunehmen. Diesem Vorschlag® ist in beiden Riten zugestimmt

worden®”.
In beiden Riiten ist iibereinstimmend festgestellt worden, dass Art. 2 und 3 des
geltenden Gesetzes gemeinsam der Begriffsbestimmung dienen:

“Ich mochte auch besonders darauf halten, dass nicht aus dem zweiten Absatz ein besonderer
Artikel gemacht werde, und zwar aus dem Grunde, weil dieser zweite Absatz auch zur Begriff-
bestimmung gehort. Es ist nicht eine Ausnahme, €ine neue Bestimmung, sondern es soll die
Definition lediglich nach der negativen Seite hin erginzt werden ...”%®

und weiter:

“Man fand aber, dass bei dieser positiven Bestimmung Missverstindnisse mit unterlaufen kénn-
ten, wenn man nicht negativ sagen wiirde, was nicht unter den Begriff eines Musters und Modells
gehdre. Daher kommt es, dass der Entwurf neben der positiven Definition auch negativ zu
definieren versuchte. Man hat ausgeschieden und gesagt, dass das, was die Herstellungsweise
betreffe, jedenfalls nicht unter den Begriff des Musters gehore”??.

4.3. Beeindruckende Einmiitigkeit auch bei der Frage, ob das Amt fiir geistiges
Eigentum berechtigt sei, Gegenstinde, die nicht unter den in Art. 2 und 3 MMG
umschriebenen Begriff des (schiitzbaren) Modells fallen, zuriickzuweisen:

“Der Zweck dieses Artikels?® ist, den Ausschluss von Hinterlegungsgesuchen, die bis jetzt
dann und wann vorkamen, die aber nicht als berechtigt angesehen werden sollen, zu bewirken ...
Das Amt erklirt fir wiinschbar, dass ihm in dieser Beziehung eine Handhabe im Gesetz gegeben
werde, damit es dem betreffenden Gesuchsteller buchstiblich nachweisen konne, dass der
Musterschutz sich nicht auf die Herstellungsweise erstrecke”*!.

Und:

“Im iibrigen aber glaube ich, dass es doch gut wire, wenn man nicht nur die Herstellungsweise
ausschliessen, sondern zugleich auch sagen wiirde, dass der Musterschutz sich nicht auf die Niitz-
lichkeitszwecke und die technischen Wirkungen erstrecke, weil damit ein- fiir allemal erklirt
wird, dass derartige Gegenstinde nach dieser Richtung hin nicht deponiert werden k6nnen”*2.

Die gleiche Auffassungist auch beider Beratung von Art. 17 MMG geédussert worden:

36 “Eine Sache des Geschmackes”, wie der deutsche Berichterstatter der Kommission (Wild)
ausgefiihrt hat; Amtliches stenographisches Bulletin der Schweiz. Bundesversammlung,
X. Jahrgang 1900, S. 105. Vgl. dazu auch von Waldkirch (zit. Anm. 4), S. 183a.

37 Amtliches stenographisches Bulletin der Schweiz. Bundesversammlung, X. Jahrgang 1900,
S. 106 (Nationalrat), S. 179 (Stinderat). Die redaktionelle Anderung von Art. 2 Abs. 1 des
Entwurfes ist zugunsten der vom Bundesrat vorgeschlagenen Formulierung verworfen
worden.

38 Votum Zircher, Amtliches stenographisches Bulletin der Schweiz. Bundesversammlung,
X. Jahrgang 1900, S. 105 (Nationalrat).

39 Votum Bundesrat Brenner, Amtliches stenographisches Bulletin der Schweiz. Bundesver-
sammlung, X. Jahrgang 1900, S. 177/8 (Stinderat).

40 Art. 3 des geltenden Gesetzes.

41 Votum Wild, Amtliches stenographisches Bulletin der Schweiz. Bundesversammlung, X. Jahr-
gang 1900, S. 106 (Nationalrat).

42 Votum Bundesrat Brenner, Amtliches stenographisches Bulletin der Schweiz. Bundesver-
sammlung, X. Jahrgang 1900, S. 178 (Stidnderat).
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“Le bureau examinera avec soin les représentations graphiques ou les objets mémes qui lui
seront remis a découvert. II repoussera toutes les demandes ne réalisant pas les caractéres
exigés par la loi pour jouir de la protection™43.

5. Ergebnis: Die Materialien lassen keinen Zweifel aufkommen**: Der Begriff
des (schutzfihigen) Modells ergibt sich aus den Art. 2 und 3*°. Und das Amt ist
berechtigt, die Geschmacksmusterfahigkeit zu priifen und Gegenstinde, die nicht
unter den Begriff des Modells fallen, zuriickzuweisen*¢*7.

Troller ist freilich beizupflichten, wenn er bemerkt, dass die “‘Diskussion um die
Zusammenlegung von Geschmacks- und Gebrauchsmusterschutz in einem Gesetz”
den Unterschied von Formschutz einerseits und den Schutz der technischen Idee
andererseits ausser acht gelassen habe®®. Seine Auffassung, wonach die in Art. 3
MMG umschriebene Einschrinkung nur den Schutzbereich betreffe (mithin das
Bestehen eines Modells voraussetze), steht nach meinem Dafiirhalten aber im Wider-
spruch zu den Materialien. Sie scheint mir auch nicht zwingend zu sein. Denn die
Ausfiihrungen von Kummer (der beim Modell zu Recht zwischen technischem
Mindestaufbau und spielerischer Zutat unterscheidet*®) zeigen, dass es durchaus
moglich ist, den Begriff des (schiitzbaren) Modells aus den Art. 2 und 3 MMG her-
zuleiten.

43 Votum Richard, Amtliches stenographisches Bulletin der Schweiz. Bundesversammlung,
X. Jahrgang 1900, S. 188 (Stinderat); im gleichen Sinn auch das Votum Wild, Amtliches
stenographisches Bulletin der Schweiz. Bundesversammiung, X. Jahrgang 1900, S. 115
(Nationalrat).

44 und sind deshalb von entscheidender Bedeutung: BGE 100 II 57, 103 Ia 290, 108 Ia 37,
109 Ib 272. Bei der Beurteilung modellrechtlicher Fragen hat das Bundesgericht denn auch
ofters auf die Materialien abgestelit: BGE 29 II 366, 35 II 675, 69 11 428, 711 135,83 II
481, 84 11 657. Vgl. zu den Materialien auch Secrétan (zit. Anm. 4), S. 38 ff.

45 So auch von Waldkirch (zit. Anm. 4), S. 182a ff.; Biirgi (zit. Anm. 4), S. 28; Secrétan
(zit. Anm. 4), S. 73 ff. Auch Kummer (Werk und Muster/Modell zu trennen: eine unlésbare
Aufgabe?, in: FS fiir Frank Vischer, S. 706/7, und Die Entgrenzung der Kunst und das
Urheberrecht, in: Homo Creator (FS fiir Alois Troller, S. 114)) geht davon aus, dass der
Begriff des (schiitzbaren) Modells sich aus den Art. 2 und 3 MMG ergibt.

46 Das gilt natiirlich nur bei offen hinterlegten Modellen (Art. 17 Abs. 2 MMG und BGE

99 Ib 346).
Anders die Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland, wo die Registergerichte nicht
befugt sind, die Geschmacksmusterféhigkeit zu priifen (Furgler, Kommentar zum Marken-
schutzgesetz (4. Aufl.), N 8 zu § 10, N 15 zu § 7; Gerstenberg, Geschmacksmustergesetz
(Kommentar, S. 107)).

47 Eine andere Frage ist, ob die Praxis des Amtes materiell in volliger Ubereinstimmung mit der
jingeren Rechtsprechung des Bundesgerichts steht. Hier wird man mit Troller (zit. Anm. 27,
S. 403) wohl einige Fragezeichen setzen miissen.

48 Troller (zit. Anm. 27), S. 403; dhnlich Perret (zit. Anm. 8), S. 277 ff. Ein anschauliches
Beispiel fiir das von Troller beklagte Durcheinander liefert die Botschaft des Bundesrates
zum Entwurf eines Bundesgesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur
und Kunst vom 9. Juli 1918 (BBl 1918 III S. 571 ff., insbes. S. 596/7).

49 Kummer, in: FS fiir Frank Vischer (zit. Anm. 45), S. 707.
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Das “Panel” der Europiischen Uhren- und Schmuckmesse —
Muster zur Beilegung von Streitigkeiten
im gewerblichen Rechtsschutz

Paul Riist, Prdsident des Panels, Basel

Die jahrlich in Basel stattfindende Europdische Uhren- und Schmuckmesse ist
die weltweit fiihrende Messe in diesem Bereich und wichtigster Treffpunkt fiir Her-
steller und Wiederverkiufer. Dass damit auch eine Basis fiir handfeste Auseinander-
setzungen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vorhanden ist, diirfte
naheliegen. Die Offnung der Messe fiir einige aussereuropidische Linder (Japan,
Hongkong, Israel, USA) hat zweifellos die Bedeutung der Veranstaltung weiter
erhoht, gleichzeitig aber auch die Moglichkeit neuer Auseinandersetzungen
geschaffen.

1. Das “Panel”

1.1. Der Zweck

Nachdem in den Jahren bis 1984 das Zivilgericht Basel-Stadt zunehmend in
Streitigkeiten um gewerbliche Schutzrechte angegangen wurde und teilweise mit
Zwangsmitteln superprovisorische und provisorische Massnahmen durchzusetzen
hatte, beschlossen der Ausstellerrat und die Schweizer Mustermesse die Einfiihrung
einer internen Kontrollinstanz, kurz ‘“Panel” genannt. Der Zweck dieses Gremiums
ist damit vorgezeichnet: Es sollen Auseinandersetzungen vor dem messeinternen
Gremium ausgetragen werden, ein Einschreiten der staatlichen Gerichte sich er-
iibrigen und eine harmonische Messeatmosphire gewihrleistet werden.

Dem Panel gehoéren fiinf — von der Mustermesse unabhingige — Experten des
gewerblichen Rechtsschutzes an, welche aus der Uhrenbranche stammen oder als
Advokaten in Basel titig sind.

1.2. Vorgehen und Mittel

Vorgehen und Mittel des Panels sind festgelegt in einem “Zusatzreglement
betreffend Falschungen und Nachahmungen; Schonende Rechtsausiibung”, welches
von den Ausstellern mit dem Ausstellervertrag als integrierender Bestandteil an-
erkannt wird. Die Titigkeit des Panels ist somit vertraglich abgestiitzt.

Das Panel kann auf zwei verschiedene Arten aktiv werden: auf Begehren von
zwei Parteien zwecks Vermittlung oder auf Intervention einer Partei, indem diese
eine Beschwerde gegen eine andere Partei beim Panel einreicht. Da in der Praxis
fast ausschliesslich das zweite Verfahren zur Anwendung gelangte, soll in der Folge
dieses genauer vorgestellt werden.
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Wer sich in einem gewerblichen Schutzrecht verletzt fiihlt, erhebt beim Panel
Beschwerde und nennt den Beschwerdebeklagten und den Rechtsgrund. Auf seiten
des Panels wird unverziiglich eine Zweierdelegation bestimmt, welche zusammen
mit dem Beschwerdefiihrer den Stand des Beschwerdebeklagten aufsucht. Dabei hat
der Beschwerdefiihrer die beanstandeten Gegenstinde im einzelnen zu bezeichnen.
Wichtig ist sodann, dem Beschwerdebeklagten zu ermoglichen, seine Gegenargu-
mente in rechtsgeniigender Weise vorzutragen. Nicht selten bemerken Aussteller
im Zusammenhang mit einer Beschwerde zum ersten Mal, dass sie mit gewissen
Produkten geschiitzte Modelle verletzen. Das Gesamtpanel tritt sodann zwischen
16.00 und 18.00 Uhr zu seiner tiglichen Sitzung zusammen. Dabei berichten die
Delegationen iiber die behandelten und eingehend begutachteten Fille und stellen
die entsprechenden Antrige. Die Entscheide werden in dieser Sitzung des Gesamt-
panels nach Massgabe des Mehrheitsprinzips gefillt, nachdem sich die Mitglieder des
Panels zu den Antridgen der Delegationen gedussert haben. Die Formulierung der
Feststellungsentscheide und der allfilligen Reverse sowie deren maschinengeschrie-
bene Ausfertigung erfolgen im Anschluss an diese Sitzung. Die Erdffnung der Ent-
scheide geschieht am darauffolgenden Tag zwischen 08.00 und 09.00 Uhr im
Sitzungszimmer des Panels, d.h. ausserhalb der eigentlichen Ausstellung.

Bei der Betrachtung der Mittel des Panels ist in erster Linie auf den hievor
genannten Revers einzugehen. Dieses Schriftstiick wird dem Beschwerdebeklagten
vorgelegt, soweit das Panel tatsichlich den Anschein einer Verletzung eines gewerb-
lichen Schutzrechtes angenommen hat. Mit der Unterzeichnung des Reverses ver-
pflichtet sich der Aussteller, die beanstandeten Produkte auf der Messe nicht mehr
auszustellen und nicht mehr zu verkaufen. Falls sich ein Aussteller weigert zu
unterzeichnen (was noch 1985, nicht mehr 1986 vorkam), schligt das Panel der
Messeleitung die Ergreifung besonderer Massnahmen aufgrund des Hausrechts vor.
Dazu gehort allenfalls die Schliessung des Standes oder der Ausschluss von den fol-
genden Messen. Solche Massnahmen mussten bislang nie ergriffen werden. Das
Panel hat im tibrigen — nicht nur im Vermittlungs-, sondern auch im Beschwerde-
verfahren — jederzeit die Moglichkeit, den Parteien einen Vergleichsvorschlag zu
unterbreiten.

1.3. Einzelfragen zum Panel

Das Reglement und die Tatigkeit des Panels sind stark geprdgt von der Absicht,
das Einschreiten der staatlichen Instanzen auf dem Messeareal zu vermeiden. Des-
halb ist im Titel des Reglements der Begriff der “Schonenden Rechtsausiibung”
enthalten. Konkret bedeutet dies, dass die Aussteller sich mit der vertraglichen
Anerkennung des Zusatzreglements dazu verpflichten, im Falle einer vermuteten
Verletzung eines gewerblichen Schutzrechts zunichst an das Panel zu gelangen
und erst nach dessen Entscheid — der innert 24 Stunden zu erfolgen hat — gegebe-
nenfalls das staatliche Gericht anzurufen.

Ahnliche Uberlegungen stellte die Messeleitung an, als erstmals ein Nichtausstel-
ler beantragte, beim Panel eine Beschwerde gegen einen Aussteller anhingig zu
machen. Um das Einschalten der staatlichen Instanzen zu vermeiden, wurde dieser
Antrag angenommen und behandelt. Im iiberarbeiteten Reglement, das erstmals an
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der EUSM 1987 zum Einsatz gelangen soll, ist diese Moglichkeit jetzt ausdriicklich
vorgesehen. Obwohl Nichtaussteller — im Gegensatz zu Ausstellern — keinen An-
spruch auf Behandlung ihrer Beschwerden haben, geht die Haltung der Messe-
leitung doch klar dahin, Nichtaussteller in mdglichst weitem Umfang zuzulassen,
was bisher denn auch ausnahmslos geschah.

Zur Abgrenzung des Zustindigkeitsbereichs des Panels bleibt anzufiihren, dass
dieses nicht vorgesehen ist zur Behandlung von Streitigkeiten iiber Vertragsver-
letzungen.

Die Gebithrenordnung lautet — in der ab 1987 giiltigen, leicht modifizierten
Form — wie folgt: Der Beschwerdefiihrer hat zu Beginn Fr. 600.— zu bezahlen.
Wird die Beschwerde abgewiesen, verfallt die Gebithr, wird sie gutgeheissen, akzep-
tiert der Beschwerdebeklagte mit der Unterzeichnung des Reverses auch, einen
Betrag von Fr. 600.— fir das Verfahren zu bezahlen. Davon werden Fr. 400.— dem
obsiegenden Beschwerdefiihrer zuriickerstattet. Den Antragstellern eines Ver-
mittlungsverfahrens werden als Gebithr Fr. 400.— belastet, womit ein gewisser
Anreiz fiir die giitliche Beilegung der Streitigkeiten geschaffen werden soll.

2. Die bearbeiteten Fille
Nach einem zahlenmissigen Uberblick sollen Bemerkungen allgemeiner Art

sowie gegliedert nach den verletzten Rechten die Arbeit des Panels veranschau-
lichen.

2.1. Zahlenmdssiger Uberblick

Eine Gliederung nach der Art der Verfahren ergibt folgendes 1985 1986
Bild:

— Vermittlungsverfahren — 1

— Beschwerden 20 17
Insgesamt 20 18

Diese Verfahren wurden abgeschlossen durch:

— Vergleich 2 1
— Revers 14 13
— Abweisung 2 3
— Riickzug 2 1

Insgesamt 20 18
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Eine Aufteilung nach den verletzten Schutzrechten ergibt 1985 1986
folgendes:

— Verletzung von Modellen 19 12

— Verletzung von Marken 1 3

— Verletzung von Erfindungspatenten - 3

— Unlauterer Wettbewerb - 2
Insgesamt 20 20

(1986 wurden in einem Verfahren mehrere verletzte Rechte angefiihrt.)

Die Verfahren betrafen die Branchen Uhren und Schmuck

unterschiedlich:

— Uhren 18 15
— Schmuck 2 3
Insgesamt 20 18

Das Panel behandelte die erwihnten Fille aufgrund von
Antrigen von:

— Ausstellemn 18 14
— Nichtausstellern 2 4
Insgesamt 20 18

2.2. Bemerkungen zum zahlenmdssigen Uberblick

Ein erster Vergleich dringt sich auf zur Zeit vor der Einfithrung des Panels:
1984 nahm das Zivilgericht Basel-Stadt noch an insgesamt 37 Stdnden Beschlag-
nahmungen vor, 1985 erschien es iiberhaupt nicht auf dem Messeareal, 1986 wurde
das Gericht ein einziges Mal von einem Nichtaussteller angegangen. Zu superprovi-
sorischen oder provisorischen Massnahmen von seiten eines Gerichts kam es sowohl
1985 wie 1986 nicht.

1986 hatte das Panel im Vergleich zum Vorjahr etwas weniger Fille zu behan-
deln, obwohl in diesem Jahr zum ersten Mal vier aussereuropiische Linder mit
insgesamt weit iiber 100 Ausstellern an der Uhren- und Schmuckmesse vertreten
waren. Dieser leichte Riickgang darf nicht allein betrachtet werden, es ist gleich-
zeitig auf die Verschiebungen beziiglich der Art der verletzten Schutzrechte hin-
zuweisen: Die Beanstandungen wegen Verletzung von geschiitzten Modellen sind
von 1985 zu 1986 sowohl relativ wie absolut deutlich zuriickgegangen, was auch
den Gesamtriickgang bewirkte. Die geringere Anzahl von Modellverletzungsver-
fahren ist nach Meinung des Panels darauf zuriickzufiihren, dass 1986 in der Aus-
stellung tatsdchlich spiirbar weniger Nachahmungen und Nachmachungen anzutref-
fen waren. Dies diirfte zu einem nicht geringen Teil auf die Titigkeit des Panels
zuriickzufithren sein. Gleichzeitig weitete sich das Aktivititsfeld des Panels aus,
indem vermehrt Fille aus den iibrigen Gebieten des gewerblichen Rechtsschutzes
an dieses herangetragen wurden. In juristischer Hinsicht wurde damit die Arbeit
weit anspruchsvoller.
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Die zahlenmissige Ubersicht (Tabelle 2) zeigt, dass weit mehr Beschwerde-
verfahren durch Revers als durch Abweisung abgeschlossen wurden. Dies fihrt zu
zwei Schliissen: Einerseits lasst diese Tatsache erkennen, dass das Panel eine strenge
Linie, moglicherweise gar strengere als das staatliche Gericht, verfolgt. Anderseits
driickt das Verhiltnis von Reversen zu Abweisungen auch aus, dass Beschwerden
meist nur dann eingereicht werden, wenn sie als gut begriindet erscheinen.

2.3. Die Verfahren nach den gewerblichen Schutzrechten

Der grosste Teil der Beschwerden richtete sich — wie bereits erwdhnt — gegen
die Verletzung von Modellen. In den insgesamt 31 Verfahren waren gegen 100
Uhren und Schmuckstiicke auf eine mogliche Verletzung der geschiitzten Modelle
hin zu iiberpriifen. Man darf feststellen, dass das Panel sich damit eine Routine und
einen Erfahrungsschatz aneignen konnte, wie er sonst kaum, auch nicht bei den
staatlichen Gerichten, anzutreffen ist. Dies ist insofern bedeutsam, als es sich bei
den Entscheiden betreffend Modellverletzungen weniger um juristisch deduzierte
als vielmehr um Abwigungsurteile handelt. Das Panel war in der Lage, in der bis-
herigen Praxis eine Linie zu finden.

Bei den geschiitzten Modellen lassen sich grosse Unterschiede feststellen. Das hat
auch Auswirkungen auf die Entscheide des Panels. Je mehr charakteristische Ele-
mente eine Uhr oder ein Schmuckstiick aufweist, um so leichter lassen sie sich
abgrenzen und um so leichter ist die Frage einer Modellverletzung zu beantworten.
Daneben bestehen geschiitzte Modelle, die sich durch zwei, eventuell gar nur ein
typisches Element auszeichnen, im iibrigen aber allgemeine Formen iibemehmen.
Hier ist der Schutz weit schwieriger. Wer eine solche Ware nachahmen will, kann
durch Ubernahme aller nichtcharakteristischen Punkte, verbunden mit gleicher
Material- und Farbwahl, ein Produkt auf den Markt bringen, das dem geschiitzten
Produkt sehr dhnlich, aber mangels dessen besonderen Charakteristikums kaum
beanstandet werden kann. Das Argument des Gesamteindrucks hilft dabei auch
nicht weiter. Bei dieser Uberlegung diirfte auch der Grund dafiir liegen, weshalb
weit weniger Modellverletzungen geltend gemacht werden im Bereich des Schmucks
als bei den Uhren. Letztere weisen a priori weit mehr gestaltbare Einzelteile auf,
als dies beim Schmuck iiblicherweise der Fall ist.

Gewisse Schwierigkeiten bereiteten dem Panel ungeniigende Modellrechtspapiere
der OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle). In einem Fall hatte
ein Zifferblattfabrikant eine photographische Aufnahme von 15 Zifferblittern ein-
gesandt, welche vollumfinglich in die Modellschrift Aufnahme fand. Dabei ist jeder-
mann erkenntlich, dass von den 15 Zifferblittern vermutlich nur drei oder vier die
fir den Modellschutz erforderliche Originalitit aufweisen. Bei dreien davon war
im iibrigen das Modell identisch, es bestand lediglich ein Unterschied beziiglich der
Farbe. In einer anderen Modellschrift erschien die Photographie einer Uhr mit
einem sehr summarischen Beschrieb, womit es dann weitgehend Sache des An-
wenders ist herauszufinden, worauf sich der Schutz schliesslich bezieht. Zeichnun-
gen, reduziert auf die wesentlichen Punkte, lassen meist deutlicher hervortreten,
wofir Originalitit und Neuheit beansprucht werden.
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Der Modellschutz steht im Spannungsfeld zwischen dem Schutz der kreativen
Leistung des einzelnen und der Notwendigkeit, der Uhren- und Schmuckbranche
einen Freiraum fiir die Entwicklung neuer Modelle zu geben. Neben der Leistung
eines einzelnen kann aber eine Neuschopfung einem allgemeinen Trend entsprechen,
durch dessen Erkennen und Ausniitzen verschiedene Hersteller zu gleichen oder
dhnlichen Produkten kommen. Es ist unbefriedigend, aber nicht auszuschliessen,
in einem derartigen Modellschutzfall denjenigen schiitzen zu miissen, der den all-
gemeinen Modetrend zuerst in eine Anmeldung an die OMPI aufgenommen hat.
Vor diese Frage wurde das Panel in einem Beschwerdefall gestellt. Sie 1oste sich
insofern auf einfache Weise, indem der Beschwerdebeklagte dem Panel nachweisen
konnte, dass er bereits kurze Zeit vor der Modellanmeldung seine Produkte auf den
Markt gebracht hatte. Die Beschwerde musste demzufolge mangels Neuheit abge-
wiesen werden.

Das Panel urteilt nach dem objektiven Sachverhalt der Modellverletzung. Nicht
von Bedeutung sein kann, ob der Beschwerdebeklagte bewusst und gezielt sich
an ein nachzuahmendes Modell heranrobbt bzw. umgekehrt von einem geschiitzten
Modell ausgehend mit moglichst wenig Anderungen geniigend Distanz zu gewinnen
versucht oder ob ein Aussteller in Unkenntnis des hinterlegten Modells eine Ware
feilhdlt, die ihm ein Produzent zum Vertrieb angeboten hat, bzw. ob ein Uhren-
fabrikant in Unkenntnis ein ihm vom Zifferblattfabrikanten offeriertes geschiitztes
Modell in seine Uhren einbaut.

Im Bereich des Markenrechts war das Panel weniger hidufig engagiert. Dies hingt
vermutlich damit zusammen, dass hier weniger Neuschopfungen zu verzeichnen sind
bzw. dass bei neuen Markeneinfilhrungen — im Gegensatz zu neuen Modellschép-
fungen — meist juristische Abklarungen getroffen werden. In je einem Fall betref-
fend das Markenrecht wurde die Beschwerde gutgeheissen und abgewiesen, das
beantragte Vermittlungsverfahren endete mit einem Vergleich, und in einem Be-
schwerdeverfahren wurden trotz einer eingehenden Standdurchsuchung keine
Produkte der beanstandeten Ware gefunden.

Die drei Beschwerdefille in Sachen Erfindungsschutz wurden von einem Uhren-
hersteller gegen drei andere Firmen auf der Basis des gleichen Patentes anhiingig
gemacht. Die Beschwerdebeklagten brachten einredeweise verschiedene Argumente
vor, verwiesen insbesondere auf frithere Patentschriften oder Zeitschriftenartikel.
Da das Panel nicht in der Lage war, die technischen Vorbringen in aller Exaktheit
und in der ganzen Tiefe zu iiberpriifen, das Erfindungspatent im iibrigen nicht als
a priori untauglich bezeichnet werden konnte, stiitzte das Panel seine Entscheide
auf die formelle Giiltigkeit des Patentes ab. Dies ist im Bereich der Uhren um so
eher angezeigt, als hier gemiss Art. 87 Abs. 2 lit. b Bundesgesetz betreffend die
Erfindungspatente bereits eine amtliche Vorpriifung stattgefunden hatte. Das Panel
entscheidet auf der Basis des schweizerischen Rechts. Dass das europiische Patent
noch nicht erteilt war und nach Meinung einer beschwerdebeklagten auslindischen
Firma wegen mangelnder Erfindungshohe und Neuheit auch nie erteilt werden
wiirde, konnte die Entscheidung des Panels nicht beeinflussen. Das schweizerische
Patent hat allerdings durch den Umstand, dass die Messe in Basel fiir die Uhren-
industrie die weltweit dominierende Veranstaltung ist, eine Bedeutung weit iiber
den Schweizer Markt hinaus. Dies diirfte der Grund sein, weshalb sich der aus-
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lindische Produzent dem Vernehmen nach dazu entschlossen hat, das schweize-
rische Patent mit einer Nichtigkeitsklage anzufechten.

Die beiden Beschwerden betreffend unlauteren Wettbewerb hiess das Panel gut.
In einem Fall hatte eine Firma ihre mit einem besonderen Werk ausgestatteten
Uhren in einer durchsichtigen Ausfilhrung herausgebracht. Dieser Sachverhalt
selber ldsst sich bekanntlich nicht schiitzen. Das beanstandete Konkurrenzprodukt
war dem Schein nach ebenfalls durchsichtig, enthielt jedoch iiber dem — keine
Besonderheiten enthaltenden — Uhrwerk eine diinne Metallfolie mit einer Abbil-
dung des Werkes aus dem Produkt der Beschwerdefithrerin und war demzufolge
geeignet, eine Verwechslungsgefahr zu schaffen. Im anderen Fall war eine Uhr mit
einer — an sich wiederum nicht schiitzbaren — Besonderheit auf den Markt gebracht
worden. Die Beschwerdebeklagte hatte nicht nur diese Besonderheit iibernommen,
sondern — ohne zwingenden Grund — ein fast identisches Zifferblatt und ein gleich-
artiges Band hiezu gewihlt und insbesondere eine bis ins Detail analoge Werbe-
kampagne lanciert. Das Panel nahm auch hier an, die Gefahr der Verwechslung der
beanstandeten Produkte mit denjenigen der Beschwerdefithrerin sei gegeben. Es
ordnete in beiden Fillen die Entfernung von Waren und Werbematerial an.

3. Das Panel im Vergleich zu den staatlichen Gerichten

Die Ausgangslage zur Schaffung des Panels wurde bereits zu Beginn des Artikels
umrissen. Obwohl nicht beabsichtigt, trat das Panel an der Europédischen Uhren-
und Schmuckmesse an die Stelle der staatlichen Gerichte. Die Wirtschaft hat mit
diesem Instrument bewiesen, dass es moglich ist, Auseinandersetzungen iiber
gewerbliche Schutzrechte intern ohne hoheitliches Eingreifen zu erledigen. Ein
Grund fiir den Erfolg des Panels war zweifellos der Umstand, dass die Messeleitung
sich klar hinter die Entscheide des Panels stellte und auch den festen Willen be-
kundete, allenfalls strikte Massnahmen wie Standschliessung oder Ausschliuss von
der folgenden Messe durchzusetzen.

Es gibt weitere Punkte, in denen sich das Panel von einem staatlichen Gericht
unterscheidet: Die Entscheide des Panels sind grundsitzlich nur fiir die Dauer der
Messe und fiir das Messeareal giiltig. Sie scheinen damit zunichst in ihrer Bedeu-
tung eingeschrinkt zu sein, sind es aber gleichwohl nicht. Zum einen ist auf die
herausragende Bedeutung der Basler Messe zu verweisen, zum andern der Umstand
zu erwihnen, dass die Tatsache der Beschwerde und insbesondere deren Gutheis-
sung hiufig Gespriche zwischen den Kontrahenten in Gang brachten. Dem Panel
gelang es, einige Vereinbarungen grundsitzlicher Art wihrend der Messe zu er-
wirken, zahlreiche folgten dem Vernehmen nach in den folgenden Monaten zwi-
schen den Parteien direkt. Dabei ging es hdufig um lang dauvernde und weltweit
gilltige Absprachen. Ein Unterschied zwischen Panel und staatlichem Gericht lasst
sich auch beziiglich des Verfahrens herausarbeiten. Obwohl die Entscheide des
Panels einen — fiir die Ausstellung — definitiven Charakter haben und nicht an-
fechtbar sind, werden sie in einem beschleunigten Verfahren erarbeitet. Um die
vorgesehene Bearbeitungsdauer nicht zu iberschreiten, ist es deshalb notwendig,
ein vereinfachtes Verfahren zu wihlen. Die Parteien werden angehort, allerdings
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meist ohne Advokaten. Das ganze Verfahren ist miindlich, mit Ausnahme der
vorzulegenden Modell- oder Patentschriften bzw. des — wenige Sitze umfassenden —
Entscheids des Panels und des allfilligen Reverses.

Das Panel legt, obwohl teilweise zum Gerichtsersatz geworden, Wert auf seine
Subsidiaritit zu den staatlichen Gerichten. Ein Verfahren vor dem Panel, das zur
Annahme der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes fithrt, sollte nach der
Messe in eine grundsitzliche Losung ausmiinden, sei es durch einen Vergleich
oder einen ordentlichen Prozess. Jedenfalls kann es nicht angehen, den Aufwand
fiir einen solchen zu vermeiden und an der folgenden EUSM wiederum gegen den
gleichen Beschwerdebeklagten wegen des gleichen Produktes vorzugehen. Ahnliche
Uberlegungen miisste das Panel anstellen, wenn eine Firma erst an der EUSM gegen
einen Verletzer vorginge, obwohl sie die Angelegenheit bereits lange vor der Messe
bei einem ordentlichen Gericht hitte anhingig machen oder gar austragen kénnen.

Die Auswirkungen des — unverdffentlichten — Bundesgerichtsentscheids i.S.
C.W. Ltd. gegen I. S.A. vom 6. Oktober 1982 betreffend Zustindigkeit zum Erlass
von vorsorglichen Massnahmen empfindet das Panel als negativ. Ungiinstig muss es
sein, wenn ein Richter irgendwo in der Schweiz iiber vorsorgliche Massnahmen
betreffend die Uhren- und Schmuckmesse entscheiden muss, ohne diese zu einem
Augenschein aufsuchen zu konnen. Ein solcher ist bei Modellstreitigkeiten von Vor-
teil, bei Auseinandersetzungen um Marken oder wegen unlauteren Wettbewerbs
wohl unumginglich. Krass zeigte sich der Unsinn der bestehenden Rechtsprechung,
als eine italienische Firma gegen eine andere italienische Untemehmung wegen
Markenrechtsverletzung vorgehen wollte. Richtigerweise verlangte sie provisorische
Massnahmen gegen die italienische Firma beim Basler Zivilgericht, gleichzeitig aber
auch gegen die schweizerische Vertreterfirma an deren Sitz im Kanton Bern. Wih-
rend der Basler Richter nach einem Augenschein sowohl superprovisorische wie
provisorische Massnahmen ablehnte, entschied der Berner Richter aus Distanz,
solche seien notwendig, und bat das gleiche Basler Gericht, welches diese zuvor
abgelehnt hatte, um den Vollzug dieser Massnahmen. Nach einer Intervention des
betreffenden Basler Zivilgerichtsprisidenten zog der Berner Richter seinen Ent-
scheid in Wiedererwigung und schiiesslich sein Begehren zuriick.

Neben einer einwandfreien juristischen Arbeit ist fiir eine interne Kontroll-
instanz wie das Panel der Europiischen Uhren- und Schmuckmesse von grosser
Bedeutung, dass es seine Arbeit zwar effizient, aber auf diskrete und verstindnis-
volle Art leistet, um so langfristig Vertrauen und Kooperation zu sichern.
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Schweizerische Rechtsprechung

1. Patentrecht

Art. 66, 72 et 73 LBI, art. 2al 1 LCD — “CONVECTEURS”

— La LBI ne s'oppose pas a ce que des mesures soient prises @ l'encontre de
celui qui utilise illicitement l'invention brevetée, ou simplement qui l'imite.

— Celui qui ne fabrique pas lui-méme l'objet du brevet mais qui exploite l'in-
vention par des licences concédées a des tiers a qualité pour agir dans les
actions fondées sur la LCD.

— Das PatG ldsst das Ergreifen von Massnahmen gegen jenen zu, welcher die
patentierte Erfindung widerrechtlich verwendet oder sie einfach nachahmt.

— Wer das patentierte Produkt nicht selber herstellt, sondern die Erfindung
durch an Dritte gewdhrte Lizenzen verwerten ldsst, ist nach UWG klage-
berechtigt.

Arrét du tribunal cantonal (cour civile) du canton de Fribourg du 29 décembre
1982 dans la cause X et Y (Extr. FR 1982, 58)

1. Quant a l'action en constatation de droit:

a) A laudience du 14 décembre 1982, les demandeurs ont retiré I'action en
constatation de droit fondée sur la LBI, étant donné que le brevet leur avait été
délivré en juillet 1981, soit postérieurement & I'introduction de Paction. Ils ont
précisé que les actions en prévention du trouble et en dommages-intéréts étaient
aussi fondées sur la LBI. Cette derniére précision résultait déja de la partie ““Droit™
de la réplique du 5 janvier 1982, comme aussi de la détermination du 16 juin 1982
sur la requéte de restriction des débats.

La société défenderesse a fondé son argumentation essentiellement sur I’action
en constatation de droit qui faisait I'objet de la conclusion no 1 de la demande
déposée le 13 mars 1981. Dans sa réponse, la défenderesse a allégué qu’une telle
action était sans fondement et qu’elle ne pouvait étre intentée par la personne
indiquée comme I'inventeur par le déposant. A 'audience du 14 décembre 1982,
ayant constaté que les demandeurs avaient retiré cette action, elle a relevé que sur
le plan de la LBI, il ne restait rien, tout en faisant remarquer, verbalement, que les
demandeurs auraient eu toute latitude, pour protéger leurs prétendus droits, d’exercer
P'action en cession du brevet, prévue par la loi.

De leur cdté, & ladite audience, les demandeurs ont allégué qu’avant la dé-
lvrance du brevet, ils n’avaient d’autres moyens que de recourir 4 'action en
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constatation de droit, car ils ne savaient pas encore que la défenderesse, qu’ils
accusaient de violer le secret des affaires, n’allait pas contester le brevet.

b) Ce qui compte, c’est la situation telle qu’elle existe & I'issue de I’échange des
écritures, ainsi qu’a I'audience ol I'incident est plaidé, des modifications de con-
clusions étant admissibles dans le cadre de I’art. 131 CPC.

Quel que soit le fondement qu’on peut leur donner (LBI ou LCD), les con-
clusions prises, dés le début du procés, et plus spécialement précisées en cours de
procédure, débordent le cadre d’une action en constatation de droit. Certes, dans
la demande, dans la mesure o les demandeurs ont pris des conclusions tendant a
la cessation du trouble et au paiement d’une indemnité, ils 'ont fait dans le cadre
de la concurrence déloyale reprochée i la défenderesse. Mais, indépendamment
du fait que le juge n’est pas lié par Pargumentation juridique des plaideurs, les
demandeurs ont bien précisé, ultérieurement, qu’ils fondaient leurs conclusions
tant sur la LBI que sur la LCD. Or la LBI ne s’oppose pas i ce que des mesures
soient prises a encontre de celui qui utilise illicitement I'invention brevetée, ou
simplement qui I'imite (art. 66 LBI). Parmi ces mesures figurent 'action en cessa-
tion des actes posés (art. 72 al. ler) et Paction en dommages-intéréts (art. 73).
A noter qu’une menace suffit pour avoir qualité pour agir (art. 72 al. ler). Dans
la procédure limitée a la restriction des débats, la question de savoir si les actes
illicites ont effectivement été commis ou non, notamment lorsqu’il y a contestation,
ne joue pasde réle. Seule se pose la question de la qualité pour agir des demandeurs,
laquelle, au vu des articles précités de 1a loi sur les brevets d’invention, existe. Quant
au lieu de commission des actes incriminés, selon les demandeurs, il se situe, en
partie tout au moins, en Suisse. Il est dés lors superflu de rechercher si la protection
accordée par la loi au titulaire d’'un brevet s’étend aussi aux actes prétendument
illicites commis & I’étranger (Convention d’Union de Paris pour la protection de la
propriété industrielle revisée a Stockholm, Recueil systématique 0.232.04, notam-
ment art. 2a/1).

Cette constatation suffit, en soi, 4 sceller le sort du proces, dés lors que les
demandeurs peuvent agir sur le plan de la LBI. Ainsi leur action est-elle recevable.

2. Quant a l'action fondée sur la concurrence déloyale

a) La défenderesse conteste la qualité pour agir des demandeurs pour le motif
que seul un concurrent, c’est-d-dire une personne qui se trouve dans un rapport de
concurrence avec le défendeur, peut intenter les actions prévues a I'art. 2 al. ler
LCD. Une personne physique ne peut étre un concurrent que si elle agit profes-
sionnellement A titre d’indépendant, ce qui n’est pas le cas du demandeur A. Quant
4 la demanderesse B, qui n’est pas une société suisse, elle n’a fait que déposer une
demande de brevet qu’elle a obtenu par la suite et elle a cédé les droits de fabrica-
tion 4 la société C. Elle n’a aucune activité économique en Suisse, 3 quel échelon
que ce soit.

Pour leur part, les demandeurs relévent notamment que si on devait, sur le plan
de la LCD, leur dénier la qualité pour agir, ils n’auraient eu, si la LBI n’était pas
applicable, aucun moyen de se défendre contre les procédés déloyaux de la dé-
fenderesse, ce qui n’est pas concevable.
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b) 11 est exact que la qualité pour agir n’appartient qu’aux personnes qui exer-
cent une activité concurrente de celle du défendeur, et qu’en principe la partie qui
se prétend lésée doit étre une personne de condition indépendante.

Mais la notion de concurrence doit étre interprétée largement (ATF 92 II 22,
JAT 1966 1 619 ss (624)). S’agissant de la protection, les ressortissants des Etats
signataires de la Convention d’Union de Paris, laquelle vise notamment la répression
de la concurrence déloyale (art. ler al. 2), bénéficient de la méme protection que
les nationaux.

11 est vrai que les demandeurs ne fabriquent pas eux-mémes les convecteurs qui
ont fait I'objet du brevet. Mais ils exploitent I'invention par des licences concédées
3 des tiers et ils en retirent des profits, savoir des royalties ainsi que I'a déclaré
notamment un témoin. Une activité économique peut consister dans la conclusion
de contrats de licence d’exploitation, et le concédant a un intérét direct a ce que
les articles sous licence ne fassent pas1’objet d’une concurrence déloyale. La question
de savoir si la défenderesse a imité, ou entrepris d’imiter, les convecteurs mis au
point par les demandeurs, et si cette imitation est due 4 des procédés déloyaux
est une question de fond qui ne touche pas 4 la qualité pour agir. Qu’il soit relevé
simplement, & cet égard, que commet un acte de concurrence déloyale celui qui
exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux qu’il a
surpris ou a appris d’une matiére contraire a la bonne foi (art. 1 et 2 al. 2 lit. g LCD),
I'énumération faite 4 cet article n’étant pas limitative (cf. notamment ATF 88 11319,
JAT 19631 49; ATF 90 II 51, JAT 1964 1 628; ATF 95 II 461, JAT 1970 Y 619;
ATF 77 11 263, JAT 1962 1 200).

Ainsi la qualité pour agir des demandeurs, dans les actions fondées sur la LCD,
doit-elle étre reconnue.

Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 PatG, Art. 80 und 143 ZPO SG — “OBERHEMD”

— Notwendigkeit, ein Gutachten einzuholen, wenn der Streitwert sowie der
Anteil der Aufwendungen des Patentanwalts nicht feststehen und vom
Gericht auch nicht abschliessend festgestellt werden kdnnen.

— Patentberiihmung nach Anerkennung der Patentnichtigkeitsklage. Auswir-
kung auf den Streitwert.

— Methode der Streitwertberechnung.

— Verteilung der amtlichen Kosten und der Kosten der Expertise bei Abwei-
chungen der Parteistandpunkte bei der Berechnung des Streitwertes.

— Neécessité d’ordonner une expertise lorsque la valeur litigieuse et le montant
des frais d’ingénieur-conseil ne sont pas établis et ne peuvent pas non plus
étre déterminés avec certitude par le tribunal,

— Allusion fallacieuse a 'existence d’une protection postérieurement 4 l'aboutis-
sement de l'action en nullité du brevet.

— Meéthode de fixation de la valeur litigieuse,

— Répartition des frais de justice et du cotit de l'expertise en cas de divergence
des parties sur la détermination de la valeur litigieuse.



74

Urteil HGer SG vom 13. Dezember 1985 i.S. W.K. AG gegen 0.K. AG (mit-
geteilt von Patentanwalt R. Wenger, Wil SG)

A. Sachverhalt

1. Am 10. September 1984 reichte die Kligerin beim Handelsgericht die Klage
ein, es sei gerichtlich festzustellen, dass das schweizerische Patent Nr. 533 428 der
Beklagten mit dem Titel Oberhemd, erteilt am 15. Februar 1973, nichtig sei.

Mit Schreiben vom 22. November 1984 hat die Beklagte die Klage anerkannt.

2. Mit Eingabe vom 30. November 1984 machte die Klidgerin eine ausseramtliche
Entschiddigung von Fr. 71°806.40 geltend. Bei der Berechnung dieser ausseramtlichen
Entschidigung ging sie davon aus, dass fiir die anwaltlichen Bemithungen ein Honorar
von Fr. 35°100.— angemessen sei. Der dazugehoérenden Berechnung legte sie einen
Streitwert des angefochtenen Patentes von iiber Fr. 2 Mio. zugrunde.

Im Zusammenhang mit diesem Streitwert verwies die Kligerin einerseits auf die
Annahme, dass mit dem Oberhemd, welches Gegenstand des Streitpatents war,
wihrend der Restlaufzeit des Patents ein Gewinn von Fr. 3,2 Mio. hiitte erwirt-
schaftet werden konnen. Anderseits behauptete die Klidgerin, sie wiirde wihrend der
Restlaufzeit 4 Mio. Oberhemden verkaufen, was bei einer Lizenzgebiihr von Fr. —.50
pro Stiick eine Streitwertsumme von Fr. 2 Mio. ergebe.

Fiir Barauslagen und Umtriebe machte die Kligerin Fr. 3°094.— und fiir die
Auslagen fiir Patentanwilte Fr. 33°612.40 geltend. Es wurden somit ausseramtliche
Kosten im Gesamtbetrag von Fr. 71°806.40 gefordert.

Die Beklagte hat in der Antwort zur Eingabe der Kldgerin den Standpunkt einge-
nommen, dass der Streitwert des angefochtenen Patentes nicht mehr als Fr. 15°000.—
betrage, was einem Anwaltshonorar von Fr. 1’872.— entspriche.

Sie machte dazu geltend, dass der mit dem betreffenden Oberhemd noch zu
erwartende Gewinn nicht direkt im Zusammenhang stehe mit der Existenz des
Streitpatents, da das Patent nur einen Teilbereich dessen betreffe, was den Charak-
ter des Hemdes ausmache. Die Verkaufserfolge seien vielmehr auf den Bekanntheits-
grad der Marke und auf den grossen Werbeaufwand zuriickzufiihren. Im iibrigen
wurde die von der Kligerin aufgestellte Gewinnrechnung nicht anerkannt.

Ebenfalls bestritten wurden die geltend gemachten Forderungen fiir den Patent-
anwalt, da diese teilweise nicht durch Rechnungen belegt seien und teilweise nicht
im Zusammenhang stiinden mit der Klage auf Nichtigerklarung des Patents.

Zusammen mit den nicht bestrittenen Barauslagen des Rechtsanwalts in Hohe
von Fr. 594.— betrachtete die Beklagte nur einen Betrag von ca. Fr. 4300.— als
gerechtfertigte ausseramtliche Entschidigung.

3. Nach einem nochmaligen Schriftwechsel der Parteien zur Frage der Entschidi-
gung beschloss der Prisident des Handelsgerichts am 27. Mirz 1985, dass im Sinne
von Art. 80 ZPO ein Gutachten einzuholen sei, da der Streitwert sowie der Anteil
der Aufwendungen des Patentanwalts fiir den Prozess nicht feststehe und vom
Gericht auch nicht abschliessend festgelegt werden konne. Fiir die Kosten der
Expertise wurden die Parteien je zur Halfte kostenvorschusspflichtig erklirt.
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4. Der Experte kam in seinem Gutachten vom 8. Oktober 1985 zum Schluss,
dass der Wert des streitigen Patentes ca. Fr. 100°000.— betrage. Des weitern be-
zeichnete er Auslagen fiir die beigezogenen Patentanwilte im Umfange von ca.
Fr. 12°321.— als angemessett.

Die Expertise befasst sich einleitend mit der anwendbaren Methode fiir die
Bemessung des Streitwertes. Die bisher nach der iiberlieferten Lehre vertretene
Auffassung, wonach der Ertrag zu ermitteln ist, den das Patent bis zum Ablauf
der Schutzdauer unter gewohnlichen Verhiltnissen erwarten ldsst, wird als anti-
quiert bezeichnet. Diese Berechnungsweise beriicksichtigt nur den Monopolwert
des Patents, wihrend Gesetz und Rechtsprechung lingst anerkannt hitten, dass
dem Patent auch ein Werbewert zukomme.

Schliesslich habe auch das als wahrscheinlich nichtig erkannte Patent einen
Sperrwert, da Dritte sich der Drohung ausgesetzt fithlen miissten, in einen Patent-
prozess verwickelt zu werden.

Zusammenfassend seien, einzeln oder kombiniert, die Elemente Monopolwert,
Werbewert und Sperrwert zu beriicksichtigen, um den Wert eines Streitpatents
zu bestimmen.

5. Die Parteien hatten Gelegenheit, sich zur Expertise vernehmen zu lassen und
allfillige Erginzungsfragen zu stellen, Die Klidgerin wies darauf hin, dass die Beklagte
noch nach Anerkennung der Patentnichtigkeit beim Verkauf der Hemden die
Behauptung aufgestellt habe, es handle sich um ein geschiitztes Patent. Daraus gehe
klar hervor, dass die Beklagte dem unberechtigten Patentanspruch Bedeutung und
damit einen grossen Wert zumesse. Dies habe der Experte bei der Begutachtung
des Werbe- und Sperrwertes des Patentes offensichtlich unterschétzt. Der Wert des
Patentes sei dementsprechend viel hoher anzusetzen, als dies der Experte getan
habe.

B. Aus den Erwdgungen

(1.-3)

4. Der Experte hat in seinem Gutachten vom 8. Oktober 1985 den Wert des
Streitpatentes im Zeitpunkt der Klageeinleitung mit rund Fr. 100°000.— beziffert.
Er hat dabei den Monopolwert des Streitpatentes, d.h. den wirtschaftlichen Vorteil,
der mittels der Alleinstellung des Patentinhabers im Wettbewerb zu erwirken ist,
den Werbewert, d.h. das Ausmass, in welchem der Bestand des Patentes die Ver-
marktung des Produktes fordern kann, sowie den Sperrwert, d.h. das Abschreckungs-
potential gegeniiber dem Mitbewerber, das Ausmass der Unsicherheit {iber den
Ausgang eines Patentprozesses oder der Scheu vor den Miihen und Kosten eines
solchen beriicksichtigt. Den Monopolwert des Streitpatentes hat der Experte auf
einige tausend Franken und hochstens Fr. 5°000.— beziffert und den Werbewert
auf hochstens Fr. 50°000.—. Dabei hat er dem Umstand Rechnung getragen, dass
die Beklagte offenbar auch im heutigen Zeitpunkt noch in der Publikumswerbung
auf das Patent hinweise. Den Sperrwert schliesslich hat der Experte ebenfalls mit
hochstens Fr. 50°000.— beziffert.
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Fiir das Gericht sind die Aussagen des Experten in seinem Gutachten iiber-
zeugend. Es hat keine Veranlassung, von einem anderen Wert des Streitpatentes
auszugehen, als dies der Experte tut. Insbesondere ist der Einwand der Kldgerin
unbegriindet, der Experte habe bei seiner Titigkeit zu wenig beachtet, dass sich
die Beklagte weiterhin eines Patentes fiir die von ihr vertriebenen Hemden berithme.

Der Experte hatte in seinem Gutachten sodann zur Frage Stellung zu nehmen,
in welchem Umfange die patentanwaltlichen Bemiihungen, die die Klédgerin in
Rechnung stellt, als gerechtfertigt anzusehen seien. Er ist dabei zum Ergebnis
gelangt, dass fiir die patentanwaltlichen Bemithungen ein Betrag von Fr. 12°322.40
aufgrund der eingereichten Rechnungen und Behauptungen als angemessen und
ausgewiesen erscheine. Konkret begriindete Finwinde gegen die Ausfithrungen des
Experten zur Frage der angemessenen Kosten der beigezogenen Patentanwilte
durch die Kldgerin, auf die einzutreten wire, sind von keiner der Parteien gemacht
worden.

5. Fiir die Berechnung des klidgerischen Honoraranspruches ist somit von einem
Streitwert von Fr. 100°000.— auszugehen. Die Normalgebiihr betrigt gemiss Art. 12
des Gebiihrentarifs Fr. 7°800.—. Hierzu kommt ein Zuschlag von 20% fiir das Verfah-
ren vor dem Handelsgericht. Die Grundgebiihr betrigt damit Fr. 9°360.—. Gerecht-
fertigt ist sodann ein Zuschlag von 30% fiir Vergleichsverhandlungen oder Fr. 2’808.—.
Das gesamte Honorar belduft sich damit auf Fr. 12°168.—. Da die Klage nach Ein-
reichen der Klageschrift durch die Beklagte anerkannt wurde, erscheint eine Reduk-
tion auf 60% oder Fr. 7°300.— angemessen. Hinzu kommen die Barauslagen von
Fr. 594.—. Der gesamte anwaltliche Honoraranspruch betrigt somit Fr. 77894.—.
Durch den Beizug der Patentanwilte sind der Kldgerin sodann notwendige Aus-
lagen im Betrage von Fr. 12°321.— entstanden. Die Beklagte hat die Kligerin daher
gesamthaft mit Fr. 20°215.— ausseramtlich zu entschidigen.

Die amtlichen Kosten einschliesslich der Kosten der Expertise sind im Verhiltnis
des Obsiegens und Unterliegens auf die Parteien zu verlegen. Die Kldgerin hat eine
ausseramtliche Entschidigung von Fr. 71’806.— geltend gemacht, wihrend die
Beklagte lediglich bereit war, eine ausseramtliche Entschddigung von Fr. 4296.—
zu akzeptieren. Das Verhiltnis von Obsiegen und Unterliegen stellt sich daher im
Verhiltnis von drei Vierteln zu Lasten der Kligerin und einem Viertel zu Lasten
der Beklagten dar. In diesem Verhiltnis sind damit die amtlichen Kosten zu ver-
legen. Die Entscheidgebithr wird auf Fr. 1’200.— festgesetzt. Hinzu kommen die
Kosten der Expertise von Fr. 11’450.—. An diese Kosten hat die Kligerin drei
Viertel oder Fr. 9°487.50, die Beklagte einen Viertel oder Fr. 3°162.50 zu bezahlen.
Beiden Parteien ist der von ihnen geleistete Kostenvorschuss von Fr. 5°000.— fur
die Expertise zu verrechnen; der Kligerin wird ausserdem die von ihr geleistete
Einschreibgebiihr von Fr. 400.— angerechnet.

Bemerkungen

Nachdem die Beklagte die Patentnichtigkeitsklage ohne weiteres anerkannt hatte,
war anschliessend nur noch die Hohe des Streitwerts Gegenstand der Auseinander-
setzung vor dem Handelsgericht St. Gallen. Der Hohe des Streitwerts kommt in
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einem Verfahren vor sanktgallischen Instanzen insofern eine gewisse Bedeutung zu,
als sich die Honorarforderungen der Rechtsanwilte und damit die der obsiegenden
Partei zu leistenden Entschidigungen nach einem amtlichen Tarif richten (Gebiih-
rentarif fir Anwilte und Rechtsagenten vom 14. Oktober 1969). Es ist daher nur
verstindlich, wenn die beklagte Partei ein Interesse daran hatte, den Streitwert so
niedrig wie moglich zu beziffern, zumal sie — aus welchen Griinden auch immer —
das Patent widerstandslos aufgegeben hat.

Nach sanktgallischer ZPO setzt der Gerichtsprisident (Handelsgerichtsprisident)
den Streitwert fest, wenn die Parteierkldrungen auseinandergehen. Die Befragung
von Sachverstindigen ist ausdriicklich vorgesehen. Im vorliegenden Fall ist die
Anordnung einer Expertise sicher zu begriissen, lagen die von den Parteien gemach-
ten Angaben in der Hohe von Fr. 2 Mio. bzw. Fr. 15°000.— geradezu krass aus-
einander. Ausserdem ist in der schweizerischen Literatur und Rechtsprechung
praktisch nichts zur Berechnungsweise des Werts eines Patentes zu finden.

Ob man sich allerdings der Urteilsbegriindung, die den Aussagen der Expertise
folgt, vorbehaltlos anschliessen mag, bleibt fraglich, auch wenn der letztlich fest-
gesetzte Streitwert vemiinftig erscheint. Die angewandte Berechnungsmethode
betritt insofern Neuland, als sie weder in der Schweiz noch in der doch recht
umfangreichen deutschen Praxis auch nur ansatzweise eine Stiitze in Lehre und
Rechtsprechung findet.

Die drei Einzelwerte Monopolwert, Werbewert und Sperrwert ergeben gemiss
Urteil kumulativ den Gesamtwert des Patents. Unbestritten ist die der Berechnungs-
weise zugrundeliegende Theorie, dass sich die HOhe des Streitwerts nicht aus-
schliesslich nach dem subjektiven Interesse des Kldgers richtet und dass ein ob-
jektiver Marktwert zu ermitteln ist, da sich die Vernichtung des Patentes nicht nur
zwischen den Parteien auswirkt. Es ist an sich auch nicht zu beanstanden, dass
neben dem moglichen Gewinn, der fiir die Restlaufzeit des Patentes mit der ge-
schiitzten Erfindung erzielt werden konnte, noch andere Faktoren mitberiicksich-
tigt werden. So ist beispielsweise die Werbefunktion von Schutzrechtshinweisen
Gegenstand zahlreicher Publikationen (z.B. Lambsdorff/Skora, Die Werbung mit
Schutzrechtshinweisen, Frankfurt 1977). Auch das Bundesgericht hatte sich im
Zusammenhang mit einer Patentnichtigkeitsklage schon mit der Verwendung eines
Patentes zu Werbezwecken zu befassen (BGE 109 II 165).

Bereits zum Werbewert wire jedoch zu bemerken, dass dieser nur dann beriick-
sichtigt werden kann, wenn tatséchlich in der Werbung auf das Patent hingewiesen
wird. Der Bestand eines Patentes begriindet nicht automatisch einen ohnehin nur
schwer zu ermittelnden materiellen Wert.

Erst recht problematisch erscheint jedoch der Begriff des Sperrwerts. Ob hier
in jedem Fall eine objektive Abgrenzung zum Monopolwert moglich ist, darf be-
zweifelt werden. So ist beim vorliegenden Entscheid nicht einzusehen, weshalb
der Sperrwert noch Fr. 50°000.— betragen soll, wenn der Monopolwert mit nur
Fr. 5°000.— beziffert wird. Dies um so mehr, als der Experte den Monopolwert
auf die Kosten der Ermittlung des Standes der Technik und der Bewertung des
Patentes festgelegt hat, die aufzuwenden gewesen wiren, um die angebliche Nichtig-
keit des Patentes festzustellen. Kann man sich bei der Berechnung des Monopol-
werts noch an vertretbare Massstibe halten, so bleibt der Werbewert und ganz
besonders der Sperrwert weitgehend Spekulationen vorbehalten.
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Der durch das Gericht festgesetzte Streitwert von Fr. 100°000.— ist fiir eine
Patentstreitsache vergleichsweise bescheiden und mag die Parteien wohl davon
abgehalten haben, die Expertise anzufechten. Es wire jedoch wiinschenswert und
interessant, wenn das Problem der Streitwertberechnung bei Patentnichtigkeits-
prozessen durch weitere Gerichtsentscheide und eine Behandlung in der einschligigen
Literatur ausgeleuchtet wiirde.

René Wenger

“STREITWERTBERECHNUNG”

— Massgebend fiir die Berechnung des Streitwertes ist der objektive Wert der
Leistung, welche der Kliger mit der Klage fordert; bei einer Feststellungsklage
ist dies der Wert des Rechtes oder Rechtsverhdltnisses, dessen Bestand oder
Nichtbestand durch das Urteil festgestellt werden soll. Ob die Klage begriindet
ist oder nicht, ist fiir die Streitwertberechnung bedeutungslos ( Urteil KassGer,
Erw. 2).

~ Wird eine Klage vor Einreichung der Klageantwort zuriickgezogen und musste
die Beklagte von allem Anfang an wissen, dass ihr die Passivlegitimation fehlt,
so ist ihr fiir ihre Umtriebe dennoch eine minimale Prozessentschidigung
zuzusprechen (Urteil KassGer, Erw. 3).

— Ce qui est déterminant pour l'appréciation de la valeur litigieuse c’est la valeur
objective de la prestation que le demandeur cherche a obtenir par son action;
dans une action en constatation de droit, c’est la valeur du droit ou du rap-
port juridique dont Uexistence ou linexistence doit étre constatée par le juge-
ment. 11 est irrelevant pour fixer la valeur litigieuse de savoir si la demande est
bien fondée ou non (arrét de la cour de cassation, c. 2 ).

— Si une demande est retirée avant la signification du mémoire de réponse et si
la défenderesse devait savoir depuis le début qu’elle n’avait pas la légitimation
passive, elle a néanmoins droit a 'indemnité de procédure minimum pour les
frais exposés pour la préparation de sa défense (arrét de la cour de cassation,
¢ 3)

Abschreibungsbeschluss HGer ZH vom 1. Mirz 1985; Beschluss KassGer ZH vom
13. August 1985 (mitgeteilt von RA Dr. M. Lutz)

Mit Klage vom 4. Januar 1985 verlangten die Kldgerinnen die gerichtliche Fest-
stellung, dass durch den Vertrieb ihrer Produkte das schweizerische Patent der
Beklagten nicht verletzt werde. Noch bevor die ein erstes Mal erstreckte Frist zur
Einreichung der Klageantwort abgelaufen war, zogen die Kligerinnen ihre Klage
zuriick, weil die Beklagte nicht mehr Patentinhaberin war. Streitig blieben indessen
die prozessualen Nebenfolgen:
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Aus den Erwdgungen des Handelsgerichtes:

§ 12 der kantonalen Verordnung iiber die Anwaltsgebithren vom 22. Dezember
1976 bestimmt: “Wird ein Prozess nach der Instruktion des Anwaltes durch ... Riick-
zug ... erledigt, so ist der Anwalt berechtigt, einen Viertel bis die Halfte der Grund-
gebithr zu berechnen. Erfolgt diese FErledigung des Prozesses erst nach der Vor-
bereitung ... zur Einreichung einer Rechtsschrift, so fillt ihm die volle Gebiihr zu.”
Die letztere Alternative dieser Vorschrift fillt sogleich ausser Betracht, denn mit
Brief vom 6. Februar 1985 teilte der beklagtische Rechtsvertreter mit, er habe weder
Akten noch Instruktionen erhalten, sei vom 9.—25. Februar ortsabwesend und
ersuche deshalb darum, die mit Verfiigung vom 23. Januar 1985 angesetzte Frist
bis 18. Mirz 1985 zu erstrecken; vom Klageriickzug aber erhielt die Beklagte schon
am 20. Februar 1985 Kenntnis. Damit ist auch gesagt, dass es sich vom gehabten
Zeitaufwand her rechtfertigt, nur einen Viertel der Grundgebiihr zuzusprechen.
Wegen der Einfachheit des Falles — die Beklagte musste von allem Anfang an wissen,
dass ihr die Passivlegitimation fehlt, weshalb sie ihre Umtriebe nach Treu und
Glauben (ZPO 50 I) auch auf ein absolutes Minimum zu beschrinken hatte — kann
nicht ein hoherer Bruchteil der Grundgebithr zugesprochen werden und kann die
Beklagte fiir unnotigen Aufwand (Reisen nach Ziirich, Beizug eines Patentanwaltes)
keine zusitzliche Entschidigung fordern.

Eine Prozessentschiadigung insgesamt von Fr. 4000.— bzw. je Fr. 2°000.— zu
Lasten jeder Kligerin erscheint deshalb als angemessen.

Aus den Erwdgungen des Kassationsgerichtes:

2. Die Beschwerdefiihrerinnen machen geltend, die Vorinstanz habe durch will-
kiirliche Annahme eines Streitwertes von rund Fr. 1 Mio. einen wesentlichen Ver-
fahrensgrundsatz verletzt. Erledige sich eine negative Feststellungsklage wie hier
bereits im Anfangsstadium und noch bevor sich die Gegenpartei zum Streitwert
habe dussern konnen, sei dieser vom Gericht im Sinne von § 22 ZPO nach freiem,
aber pflichtgemdssem Ermessen zu schitzen. Die Streitwertangabe in der Klage-
schrift der Beschwerdefithrerinnen an das Handelsgericht habe sich auf das Verhilt-
nis zur wirklichen Patentinhaberin bezogen. Nur von dieser habe befiirchtet werden
miissen, dass sie die kiinftigen Importe und den Vertrieb der klagerischen Produkte
in der Schweiz allenfalls verhindern konnte. Weil die Beschwerdegegnerin nicht
mehr Patentinhaberin sei, habe bei ihr eine solche Gefahr gar nicht bestehen kon-
nen, was fiir Vorinstanz und Gegenpartei sofort erkennbar gewesen sei. Es erscheine
daher als willkiirlich, wenn die Vorinstanz trotz der gegebenen Umstinde von der
in der Klageschrift gemachten Angabe iiber den Streitwert ausgegangen sei.

Massgebend fiir die Berechnung des Streitwertes ist der objektive Wert der Lei-
stung, welche der Klidger mit der Klage fordert, bei einer Feststellungsklage der
Wert des Rechtes oder Rechtsverhiltnisses, dessen Bestand oder Nichtbestand
durch das Urteil festgestellt werden soll (Guldener, Schweizerisches Zivilprozess-
recht, 3. Aufl., S. 109/110). Ob die Klage begriindet sei, insbesondere ob die als
Beklagte ins Recht gefasste Person die Person ist, gegen welche der eingeklagte
Anspruch erhoben werden darf, ist daher fir die Berechnung des Streitwertes
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bedeutungslos. Der Wert des Rechtsverhiltnisses, das Gegenstand der Feststellungs-
klage ist, braucht nicht fiir beide Parteien derselbe zu sein. Massgebend ist der Wert,
den es fiir den Kldger hat, bei einer negativen Feststellungsklage der Wert, den die
Befreiung von der angeblichen Verpflichtung fiir ihn hat (Guldener, a.a.0., S. 110
Anm. 16). Unter diesen Gesichtspunkten beurteilt, ist der von der Vorinstanz
festgesetzte Streitwert nicht zu beanstanden. Indem die Vorinstanz den Streitwert
gleich bemass, wie ihn die Beschwerdefithrerinnen bemessen hatten, hat sie das ihr
gemiss § 22 Abs. 2 ZPO zustehende Ermessen nicht {iberschritten. In ithrem Vor-
gehen liegt kein Nichtigkeitsgrund.

3. Die Beschwerdefiihrerinnen machen sodann geltend, selbst wenn die Vor-
instanz von einem Streitwert von Fr. 1 Mio. hitte ausgehen diirfen, sei die Nicht-
anwendung von § 14 der Verordnung iiber die Anwaltsgebithr offensichtlich will-
kiirlich und stelle eine uniibersehbare Verletzung klaren Rechts dar.

Die Vorschriften iiber die Kosten- und Entschiddigungsfolgen gehdren zum
materiellen Recht (Strduli/Messmer, N. 43 zu § 281 ZPO). Hinsichtlich der Be-
messung der Prozessentschidigung entscheidet der Richter gemiss § 69 ZPO nach
Ermessen. In das Ermessen des Sachrichters kann die Kassationsinstanz nicht ein-
greifen, weshalb der Entscheid iiber eine Prozessentschiddigung an die obsiegende
Partei nur dann aufgehoben wird, wenn deren Hohe im Verhiltnis zu den in der
Verordnung iiber die Anwaltsgebiihren genannten Ansitzen véllig unangemessen
erscheint (D. von Rechenberg, Nichtigkeitsbeschwerde, S. 25).

Wird ein Prozess nach der Instruktion des Anwaltes durch Vergleich, Riickzug
oder Anerkennung erledigt, so ist der Anwalt gemadss § 12 der Verordnung iiber die
Anwaltsgebithren berechtigt, einen Viertel bis die Hilfte der Grundgebiihr zu
berechnen. Diese Bestimmung hielt das Handelsgericht im vorliegenden Fall fiir
anwendbar, wihlte nahezu den Mindestansatz der bei diesem Streitwert zu ver-
anschlagenden Grundgebihr und setzte die Prozessentschidigung auf einen Viertel
davon, also wiederum auf das Mindestmass, fest. Die Beschwerdefithrerinnen
behaupten, bis zum Riickzug der Klage sei es nicht zu einer Instruktion des Ver-
treters der Beschwerdegegnerin gekommen. Es ist zwar richtig, dass der Vertreter
der Beschwerdegegnerin in seinem Gesuch um Fristerstreckung vom 6. Februar
1985 Husserte, er habe weder die Akten noch Instruktionen erhalten. In seiner
Eingabe vom 27. Februar 1985 beantwortete er aufforderungsgemiss die Frage
nach einer allfilligen Prozessentschidigung™und machte geltend, es sei fiir die
Beschwerdegegnerin notwendig gewesen, einen Patentanwalt und einen Rechts-
anwalt beizuziehen, sich mit dem Inhalt der Klage auseinanderzusetzen und die
Klage in materieller und formeller Hinsicht priifen zu lassen. Zu diesem Zweck
seien Leute von der Beschwerdegegnerin zweimal zu Besprechungen mit Rechts-
anwalt und Patentanwalt in die Schweiz gereist. Wenn die Vorinstanz bei dieser
Sachlage angenommen hat, es sei eine Instruktion im Sinne der massgeblichen
Bestimmung der Verordnung iiber die Anwaltsgebiihren erfolgt, hat sie damit das
ihr zustehende Ermessen nicht iiberschritten. Ein Nichtigkeitsgrund liegt nicht vor.
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Art. 80 PatG — “SCHADENERSATZ”

— Ist der Hauptprozess nicht durchgefiihrt worden, so muss die Schadenersatz-
klage wegen ungerechtfertigter vorsorglicher Massnahmen trotzdem nicht mit
einem Begehren auf Feststellung der materiellen Unbegriindetheit des behaup-
teten Anspruchs, der dem Antrag auf Erlass der vorsorglichen Massnahme
zugrunde lag, verbunden werden.

— Si laction au fond n’a pas été introduite, l'action en dommages-intéréts
consécutive a des mesures provisionnelles injustifiées n’a pas a viser a la
constatation du caractére matériellement infondé des prétentions d la base
de l'octroi des mesures provisionnelles.

Urteil Zivilgerichtshof FR vom 21. Oktober 1981; publiziert in Extr. FR 1981,
95 ff.

2. Nach Art. 80 PatG hat der Antragsteller der Gegenpartei fiir den ihr durch
eine vorsorgliche Massnahme verursachten Schaden nach Ermessen des Richters
Ersatz zu leisten, wenn sich herausstellt, dass dem Antrag auf Verfiigung der Mass-
nahme kein materiellrechtlicher Anspruch zugrunde lag. Art und Grosse des Ersatzes
bestimmt der Richter nach Art. 43 OR (Abs. 1). Der Schadenersatzanspruch ver-
jihrt in einem Jahr seit dem Dahinfallen der vorsorglichen Massnahme (Abs. 2).

a) Die Beklagte macht unter Berufung auf Troller (Immaterialgiterrecht, Bd. II,
S. 1211) und Blum/Pedrazzini (Das schweizerische Patentrecht, Bd. III, S. 667)
geltend, die Klage sei ohne weiteres abzuweisen, weil die Kligerinnen weder ein
Feststellungsbegehren auf Nichtvorhandensein des materiellrechtlichen Anspruchs
gestellt (welches nach Ablauf der Verjihrungsfrist nicht nachgeholt werden koénne)
noch die Nichtverletzung des Patentes der Beklagten behauptet haben. Zudem sei
es ihr nicht zuzumuten, einer moéglichen Behauptung der Kldgerinnen iiber die
angebliche Widerrechtlichkeit vorzugreifen und sich iiber die Frage der Nichtigkeit
mangels Neuheit, technischen Fortschritts oder mangels Erfindungshéhe usw. zu
dussern.

b) Art. 80 Abs. 1 PatG begriindet eine Kausalhaftung des Antragstellers. Diese
Haftung wird indessen durch den letzten Halbsatz der Vorschrift, der den Richter
anweist, Art und Grosse des Ersatzes nach den Umstinden und der Grosse des
Verschuldens zu bestimmen, gemildert (Troller, a.a.Q., S. 1211; Blum/Pedrazzini,
aa.0.,, S. 667/668). Haftungsgrund ist nur die materelle Unbegriindetheit des
Anspruchs. Der Beweis fiir diese rechtsbegriindende Tatsache obliegt den Kldgerinnen.

Es steht fest, dass die von der Beklagten beantragten vorsorglichen Massnahmen
am 26. November 1979 aufgehoben wurden. Die Beklagte hat jedoch keinen
Schadenersatzprozess wegen Patentverletzung angestrengt. Es wurde demnach in
Ermangelung eines Hauptprozesses nicht die materielle Unbegriindetheit der mit
Beschluss vom 20. Juli 1979 angeordneten dringlichen Massnahmen festgestellt,
sondern bloss aufgrund des Gutachtens von Prof. C. erklirt, dass die Beklagte die
Patentverletzung durch die Kligerinnen nicht glaubhaft gemacht hat (Urteil vom
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26. November 1979, Erw. 1 a.E.). Mit dieser Feststellung des Gerichts haben die
Kligerinnen nicht schon den Beweis erbracht, dass keine Patentverletzung bestand.
Der Umstand, dass die Patentverletzung nicht glaubhaft gemacht wurde, schliesst
nicht zwingend aus, dass der Verfiigung betreffend dringliche Massnahmen ein
materiellrechtlicher Anspruch der Beklagten zugrunde lag.

Zu priifen ist daher, ob die Schadenersatzklage nur dann durchgesetzt werden
kann, wenn damit ein Feststellungsbegehren auf Fehlen eines materiellrechtlichen
Anspruchs verbunden wird. Diese von Troller und Blum/Pedrazzini (vgl. a.a.0.)
vertretene, jedoch nicht niher begriindete Auffassung wird mindestens durch den
Wortlaut des Gesetzes nicht gestiitzt. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts
ist Gegenstand einer Feststellungsklage das Bestehen oder Nichtbestehen bestimmter
rechtlicher Beziehungen, nicht aber blosser Tatsachen. Zudem hat der Kliger an
der sofortigen Feststellung ein erhebliches Interesse nachzuweisen. An dieser Vor-
aussetzung fehlt es in der Regel, wenn der Kliger in der Lage ist, iiber die blosse
Feststellung hinaus eine vollstreckbare Leistung zu verlangen. In einem solchen
Falle ist die Feststellung des Rechtsverhiltnisses Voraussetzung des Leistungsurteils
und hat als solche keine selbstindige Bedeutung. Sie ist nur Gegenstand einer Vor-
frage, d.h. Motiv fiir das Leistungsbegehren, nicht Bestandteil des Urteilsspruchs.
Die Erhebung einer Feststellungsklage neben einer Leistungsklage ist dagegen zu-
lissig, wenn nicht nur die fillige Leistung verlangt, sondern die Giiltigkeit des ihr
zugrundeliegenden Rechtsverhiltisses auch fiir dessen zukiinftige Abwicklung
festgestellt werden soll (vgl. BGE 96 II 131,97 I 375, 99 11 173; Striuli/Messmer,
Kommentar zur ziircherischen ZPO § 59 N. 1 ff.).

Einer vorsorglichen Massnahme des Patentrechts kann aus verschiedenen Griinden
kein materiellrechtlicher Anspruch zugrunde liegen, so z.B. wegen Nichtigkeit des
Patentes (Neuheit, technischer Fortschritt, Erfindungshohe usw. fehlen), wegen
dessen Erloschens infolge Zeitablaufs oder mangels Gebiihrenzahlung, wegen
lizenzmissiger Beniitzung des patentierten Verfahrens oder wegen Erwerbs des
Wirkstoffes vom Patentinhaber oder von einem Lizenznehmer. Diese Tatbestinde
schliessen eine Patentverletzung aus. Sie sind von der klagenden Partei, die nach
Art. 80 PatG Schadenersatz beansprucht, zu beweisen. Ist eine die Patentverletzung
ausschliessende Tatsache nachgewiesen, so ist sie bloss Voraussetzung der auf Scha-
denersatz gerichteten Leistungskiage. Es ist nicht zu ersehen, inwiefern eine solche
Tatsache Gegenstand einer negativen Feststellungsklage (Nichtbestand eines mate-
riellrechtlichen Anspruchs) und gegebenenfalls eines entsprechenden Urteilsspruchs
sein sollte. Es schadet daher den Klidgerinnen nicht, dass sie innert der Jahresfrist
des Art. 80 PatG nur auf Leistung geklagt haben.

Art. 90 Abs. 3 PatV — “AKTENFEINSICHT I”
~— Nach der Bekanntmachung des Patentgesuchs im Vorpriifungsverfahren kann

ein Dritter auch wdhrend des Einspruchs- und des Beschwerdeverfahrens in
die Einspruchsakten Einsicht nehmen.
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— Aprés la publication de ia demande de brevet, dans la procédure avec examen
préalable, un tiers peut consulter les piéces relatives @ l'opposition, méme
pendant la procédure d’opposition et de recours.

BGE vom 2. Oktober 1984, publiziert in BGE 110 II 315 ff. und PMMBL I 1984
S. 70/71 i.S. Patentanwaltsbiiro I. gegen Beschwerdekammer des BAGE

Art. 109 Abs. 2 OG — “AKTENEINSICHT IT”

— Fiir die Beurteilung von Akteneinsichtsgesuchen Dritter im Beschwerdever-
fahren ist das BAGE zustindig.

— L’OFPI est compétent pour connaitre d'une requéte en consultation des
piéces dans la procédure de recours formulée par des tiers étrangers a cette
procédure.

BGE vom 30. April 1985 i.S. Patentanwaltsbiiro I. gegen Beschwerdekammer
des BAGE

1. Das Patentanwaltsbiiro I. & S. ersuchte am 15. Januar 1982 das Bundesamt
fiir geistiges Eigentum (Amt) um Akteneinsicht in das am 15. September 1980 mit
der Nummer 619 107 G bekanntgemachte Patentgesuch K.K. D.S. Das Biiro war am
Patenterteilungsverfahren nicht beteiligt. Gegen die Erteilung des Patents hatten
die E. S.A., die S. und die M. Einspruch ethoben. Das Amt verweigerte am 21. Ok-
tober 1983 dem Gesuchsteller die Akteneinsicht, soweit das Gesuch die Akten des
Einspruchsverfahrens betreffe. Auf Verwaltungsgerichtsbeschwerde von I. hob das
Bundesgericht diese Verfigung am 2. Oktober 1984 auf und wies das Amt an,
dem Beschwerdefiihrer Einsicht in die Einspruchsakten zu gewihren.

Am 17. Oktober 1984 nahm I. Einsicht in die Akten der Einspruchsabteilung.
Am 12. November 1984 ersuchte er das Amt sowie die II. Beschwerdekammer um
Einsicht in die im Beschwerdeverfahren aufgelaufenen Akten. Der Vorsitzende der
II. Beschwerdekammer verweigerte am 15. November 1984 die Akteneinsicht.

Gegen diese Verfligung hat I. Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben mit dem
Antrag, die Verfiigung aufzuheben und ihm Einsicht in die Beschwerdeakten zu
gewdhren. Der Prisident der II. Beschwerdekammer schliesst auf Abweisung der
Beschwerde. °

2. Die Beschwerdekammem sind eidgendssische Rekurskommissionen im Sinne
von Art. 98 lit. e OG (Grisel, Traité de droit administratif, Bd. II, S. 974). Die an-
gefochtene Verfiigung betrifft ein Patentgesuch, das sich im Vorpriifungsverfahren
befindet, sie hat indes nicht den technischen Inhalt des Patentgesuchs zum Gegen-
stand, weshalb der Ausschlussgrund des Art. 100 lit. i OG nicht zur Anwendung
kommt (BGE 110 II 316, 105 II 64 Erw. 1). Gemiss Art. 92 Abs. 3 PatG sind zwar
die Entscheide der Beschwerdekammern endgiiltig, es geht hier aber nicht um einen
Beschwerdeentscheid im Sinne von Art. 91 Abs. 1 PatG, auch nicht um eine Zwi-
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schenverfiigung gemiss Art. 101 lit. a OG. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist
daher zulissig, was auch die Vorinstanz annimmt.

3. Der Beschwerdefiihrer, der das Gesuch sowohl an das Amt wie an die II. Be-
schwerdekammer gerichtet hat, hilt nach wie vor dafiir, erstinstanzlich sei das Amt
zustindig. Selbst wenn das Amt und die Beschwerdekammer sich iiber die Zustéin-
digkeit im Rahmen von Art. 8 VwVG geeinigt haben, kann der Beschwerdefiihrer
die Zustindigkeitsfrage vor Bundesgericht aufwerfen (Grisel, Traité de droit ad-
ministratif, Bd. II, S. 833).

Die Beschwerdekammern entscheiden iiber Beschwerden gegen Verfiigungen der
Priifungsstellen und der Einspruchsabteilungen. Die Priifungsstellen und die Ein-
spruchsabteilungen sind ausschliesslich zur Durchfithrung der amtlichen Vorpriifung
gebildet worden (Art. 88 Abs. 1 PatG). Die Einspruchsabteilungen haben nur iiber
Einspriiche zu entscheiden (Art. 90 Abs. 1 PatG). Daraus ist auch nach Auffassung
des Amts zu folgern, dass es selber und nicht die Einspruchsabteilungen Akten-
einsichtsbegehren von am Einspruchsverfahren nicht beteiligten Dritten zu beurtei-
len habe. Hingegen meint das Amt, iiber die Einsicht in die Beschwerdeakten miisse
die Beschwerdekammer befinden (BGE 110 II 316 f. Erw. 1). Wie aus den Akten
hervorgeht, begriindet es seinen Standpunkt damit, dass es auf das Aktenheft der
Beschwerdekammer wegen deren richterlichen Unabhingigkeit (Art. 92 Abs. 1
PatG) keinen Einfluss habe. Dieser Einwand ist nicht stichhaltig. Dass die Be-
schwerdekammer dem Amt zuhanden des Aktenhefts (Art. 89 Abs. 1 PatV) Kopien
der relevanten Beschwerdeakten iibergibt oder zuhanden des Aktenhefts die ent-
sprechenden Aktenstiicke zur Einsicht offenhilt, bewirkt nicht, dass das Amt auf
den Entscheid der Beschwerdekammer in der Beschwerdesache oder den Ablauf des
Beschwerdeverfahrens Einfluss nehmen kann, und beeinflusst die Beschwerde-
kammer in ihrem Entscheid in keiner Weise. Dem entspricht auch, dass die Be-
schwerdekammer nach ihrer eigenen Darstellung in der Vemehmlassung dem Amt
auf jeden Fall Kopien der Beschwerdeschrift, einer allfilligen Beschwerdeerginzung,
der Vernehmlassung der Einspruchsabteilung sowie des Beschwerdeentscheids
zukommen ldsst und iiberdies das Amt iiber den dusseren Ablauf des Beschwerde-
verfahrens auf dem laufenden hilt. Es ist daher nicht einzusehen und von der Sache
her nicht zu rechtfertigen, dass das Amt nicht auch iiber Akteneinsichtsbegehren
Dritter, die in die Beschwerdeakten Einsicht nehmen wollen, befinden soll.

Die Beschwerde erweist sich demnach bereits in diesem Punkt als begriindet,
weshalb der Entscheid aufzuheben und die Sache dem Amt zur Behandlung des
Akteneinsichtsgesuchs zu iibergeben ist.

Bei dieser Sachlage hat das Bundesgericht die Frage, ob dem Beschwerdefiihrer
die Akteneinsicht zu gewihren sei, nicht zu entscheiden. Es versteht sich aber, dass
fiur die Gewihrung der Akteneinsicht in die Beschwerdeakten dieselben Grundsitze
gelten wie fiir die Einsicht in die Einspruchsakten (BGE 110 II 315 ff.).
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Schweizerisch-liechtensteinischer Patentschutzvertrag vom 22. Dezember 1978 —
“ERFOLGSKONTROLLE”

~ Nach liechtensteinischem Landesrecht ist zur Anordnung vorsorglicher Mass-
nahmen in Patentsachen vor Anhingigkeit der Zivilklage das Fiirstliche Land-
gericht, nachher der Prdsident des Fiirstlichen Obergerichtes zustindig. Fiir
die im Patentgesetz vorgesehenen Zivilklagen ist das Fiirstliche Obergericht
erste und einzige inlindische Instanz. Riigen wegen Verletzung materiellen
Rechtes werden vom Schweizerischen Bundesgericht, solche wegen Yerlet-
zung interner Verfahrensvorschriften jedoch weiterhin vom FL Obersten
Gerichtshof behandelt.

~ Nach dem schweizerisch-liechtensteinischen Patentschutzvertrag vom 22. De-
zember 1978 sind gerichtliche Entscheidungen in Patentangelegenheiten im
gesamten Schutzgebiet, also jeweils in Liechtenstein und in der Schweiz,
vollstreckbar. Dies gilt auch fiir einstweilige Verfiigungen bzw. vorsorgliche
Massnahmen.

— Das liechtensteinische Prozessrecht sieht vorsorgliche Massnahmen auch zur
vorldufigen Sicherung von Geldforderungen vor, wie insbesondere die Pfin-
dung von Bankguthaben eines Patentverletzers und zur Erfolgskontrolle die
entsprechende Auskunftserteilung des Drittschuldners.

~ Fiir die Erfolgskontrolle einer vom FL Landgericht vor Anhebung des Pro-
zesses angeordneten Massnahme bleibt das FL Landgericht zustindig, selbst
wenn mittlerweile die Bestdtigungsklage bei einem schweizerischen Gericht
anhdngig gemacht worden ist. Im iibrigen ist der Richter im Hauptprozess
ausschliesslich zur Aufhebung bzw. Ergidnzung oder Abdnderung einer vor-
sorglichen Massnahme zustindig.

— En droit liechtensteinois, la compétence pour ordonner des mesures pro-
visionnelles en matiére de brevets appartient qu tribunal princier de premiére
instance jusqu’a lintroduction de laction au fond; ensuite, elle échoit au
président de la cour princiére d'appel La cour princiére d’appel connait en
instance unique des actions civiles prévues par la loi sur les brevets d’invention.
Contre ses arréts, les recours pour violation du droit de fond sont soumis au
tribunal fédéral suisse, tandis que ceux relatifs d la violation des dispositions
internes de procédure relévent de la compétence de la cour supréme du
Liechtenstein,

— Selon le traité du 22 décembre 1978 entre la Suisse et le Liechtenstein sur
la protection conférée par les brevets d'invention, les décisions judiciaires
rendues en matiére de brevets sont exécutoires dans tout le territoire couvert
par laccord, soit tant au Liechtenstein qu’en Suisse. Cela vaut également
pour les mesures provisionnelles.

— La procédure liechtensteinoise prévoit également des mesures provisionnelles
conservatoires pour la garantie de créances d’argent, en particulier la saisie
d’avoirs en banque de l'suteur de la violation d’un brevet avec I'obligation
correspondante du tiers saisi de renseigner si la mesure a porté.

— Le tribunal princier de premiére instance demeure compétent pour déterminer
si une mesure, qu’il a ordonnée avant l'ouverture de 'action au fond, a porté,
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cela méme si cette action a entre-temps été introduite devant un tribunal
suisse. Pour le reste, le juge du fond posséde la compétence exclusive de
lever, de compléter ou de modifier les mesures provisionnelles.

Beschliisse des FL Obersten Gerichtshofes vom 30. November 1981 (LES 1982,
176) und 9. September 1982 (LES 1984, 8)

Die Sicherungswerberin (gemiss schweizerischer Terminologie Antragstellerin),
eine amerikanische Patentinhaberin, behauptet Patentverletzungen durch die beiden
Sicherungsgegner (Antragsgegner), nimlich die Y-Gesellschaft aus Liechtenstein
(Erstsicherungsgegnerin) sowie den im Tessin wohnhaften Z. (Zweitsicherungs-
gegner), durch die der Sicherungswerberin u.a. Schadenersatzanspriiche entstanden
seien. Das FL Landgericht hielt diese Anspriiche fiir bescheinigt und erliess daher
am 18. Mirz 1981 gegen Z. eine einstweilige Verfiigung (vorsorgliche Massnahme)
zur Sicherung von Anspriichen aus behaupteten Patentverletzungen. Laut Ziff. 3
dieser einstweiligen Verfiigung wurde Z. verboten, iiber seine Anspriiche gegeniiber
der A-Bank aufgrund der Kontoverbindung Nr. X oder aufgrund sonstiger Geschifts-
verbindungen zur A-Bank bis zur Héhe von sFr. 200°000.— in irgendeiner Weise zu
verfiigen, welche die Vollstreckung auf diese Guthaben erheblich erschweren oder
verunmoglichen konnte.

Der A-Bank wurde gleichzeitig als Drittschuldnerin bei sonstiger eigener Haftung
bis auf weitere gerichtliche Anordnung untersagt, das dem Z. aus dem schon er-
wihnten Konto Nr. X oder aus sonstigen Bankguthaben, Wertschriftendepots, Hin-
terlegungsvertrigen usw. Geschuldete bis zur Hohe von sFr. 200°000.— heraus-
zugeben oder sonstige Verfiigungen des Z. iiber diese Vermogenswerte durch-
zufithren, die eine Vollstreckung auf diese erheblich erschweren oder verunmog-
lichen konnten. Diese einstweilige Verfiigung soll bis zu dem Zeitpunkt gelten, in
dem die Sicherungswerberin ihre Anspriiche im Wege der Zwangsvollstreckung
durchsetzen konne. Zur Einbringung der Rechtfertigungsklausel (Bestitigungs-
klausel) wurde der Sicherungswerberin eine Frist von 60 Tagen mit der Androhung
eingerdumt, dass bei nicht fristgerechter Klagefiihrung die einstweilige Verfiigung
aufgehoben wiirde. Die Rechtfertigungsklage wurde gegen die Erstsicherungs-
gegnerin Y. beim FL Obergericht eingereicht; die Rechtfertigungsklage gegen den
Zweitsicherungsgegner Z. wurde dagegen bei dem am Wohnort des Zweitsicherungs-
gegners zustindigen Tribunale di Appello in Lugano erhoben.

Am 14. August 1981 beantragte die Sicherungswerberin beim Prisidenten des
FL Obergerichtes eine Erginzung der einstweiligen Verfiigung vom 18. Mirz 1981
gegeniiber Z. dahingehend, dass sein Verfiigungs- bzw. Drittverbot auch in bezug
auf die Anspriiche des Z. bei der B-Bank aufgrund genau benannter Konten oder
aufgrund sonstiger Geschiftsverbindungen bis zur Héhe von sFr. 200°000.— erlassen
werde. Der Prisident des FL Obergerichtes hat diesen Erginzungsantrag mit Be-
schluss vom 19. August 1981 verworfen. Gegen diesen Beschluss erhob die Siche-
rungswerberin Rekurs, welcher vom FL Obersten Gerichtshof aus folgenden Griin-
den abgewiesen wurde (LES 1982, 178):
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2. Nach Art. 1 des Vertrages zwischen dem Fiirstentum Liechtenstein und der
Schweizerischen Eidgenossenschaft iiber den Schutz der Erfindungspatente, im
folgenden “Patentschutzvertrag” genannt, bilden das Fiirstentum Liechtenstein
und die Schweiz ein einheitliches Schutzgebiet fiir Erfindungspatente. Daraus
ergibt sich zunichst gemiss Art. 4 des Patentschutzvertrages, dass die fiir das ein-
heitliche Schutzgebiet wirksamen Erfindungspatente einheitlich sind. Sie haben
in beiden Vertragsstaaten die gleiche Wirkung und kénnen nur fiir das Schutzgebiet
insgesamt erteilt, iibertragen, fiir nichtig erklirt werden oder erléschen. Aus dieser
Einheitlichkeit heraus muss in gewissen Grundziigen im gesamten einheitlichen
Schutzgebiet auch ein einheitliches anwendbares Recht gelten. Als solches einheit-
liches Recht wurden in Art. 5 des Patentschutzvertrages das jeweilige schweizerische
Bundesrecht betreffend Erfindungspatente und die anderen Bestimmungen des
Schweizer Bundesrechts bezeichnet, soweit die Handhabung der Patentgesetzgebung
ihre Anwendung bedingt. Das demnach anzuwendende einheitliche Recht wurde in
der Anlage zum Patentschutzvertrag niher bezeichnet. Unter diesen Gesetzen
befinden sich, soweit hier in Betracht kommend, das schweizerische Bundesgesetz
vom 16. Dezember 1943 iiber die Organisation der Bundesrechtspflege und das
schweizerische Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 iiber den Bundeszivilprozess.
Einheitlich anzuwenden sind schliesslich insbesondere auch das schweizerische
Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 betreffend die Erfindungspatente, gedndert durch
das Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976, im folgenden “Patentgesetz” genannt,
sowie die schweizerische Verordnung vom 19. Oktober 1977 iiber Erfindungs-
patente, im folgenden als “Patentverordnung” bezeichnet. Von Bedeutung sind
dabei insbesondere die Bestimmungen der Art. 75, 76 des Patentgesetzes, wonach
die Kantone, die fir die im Patentgesetz vorgesehenen Zivilklagen jeweils eine
Gerichtsstelle zu bezeichnen haben, welche fiir das ganze Kantonsgebiet als einzige
kantonale Instanz zu entscheiden hat. Durch Art. 76 greift das Patentgesetz tiefer
in die kantonale Prozesshoheit als sonst in der Schweiz iiblich ein, indem hier iiber
die 6rtliche Zustindigkeit hinaus auch die sachliche und funktionelle Zustindigkeit
geregelt werden. Dieser Eingriff wurde einerseits durch die dem Patentrecht inne-
wohnenden Schwierigkeiten begriindet, die es als zweckmissig erscheinen liessen,
die patentrechtliche Praxis fir jeden Kanton bei einem einzigen Gericht zu kon-
zentrieren, und andererseits, in bezug auf die funktionelle Zustiandigkeit, durch die
Notwendigkeit der Ausbildung einer einheitlichen Rechtsprechung durch das
Schweizer Bundesgericht. Aus diesem Grunde erklidrte Art. 76 des Patentgesetzes
die Berufung an das Bundesgericht ohne Riicksicht auf den Streitwert fiir zulissig
(vgl. hiezu Blum/Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, Kommentar zum
Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente, Bd. III, S. 628 Anm. 1). Den
Bestimmungen des Art. 76 des Patentgesetzes trdgt zundchst Art. 10 des Patent-
schutzvertrages Rechnung, wonach das Fiirstentum Liechtenstein die Gerichts-
behdrden zu bezeichnen hat, die in Patentsachen als einzige Instanz iiber Zivil-
klagen entscheiden; des weiteren Art. 11 des Patentschutzvertrages, wonach die
in Patentsachen gefillten Zivilentscheide der Gerichte des Fiirstentums Liechten-
stein gemiss den aufgrund des Rechtsschutzvertrages anzuwendenden Bestimmun-
gen iber die Rechtspflege beim Schweizerischen Bundesgericht angefochten werden
koénnen. Der Verpflichtung, die einzige zivilgerichtliche Entscheidungsinstanz im
Sinne des Art. 10 des Patentschutziibereinkommens zu bezeichnen, ist das Fiirsten-
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tum Liechtenstein mit dem Gesetz vom 26. September 1979 nachgekommen. Nach
Art. 1 Abs. 1 dieses Gesetzes ist das Fiirstliche Obergericht die erste und einzige
inldndische Instanz fiir die im Patentgesetz vorgesehenen Zivilklagen. Gegen eine
Entscheidung des FL Obergerichtes in Patentsachen gebe es daher an sich keinen
Rechtszug an den FL Obersten Gerichtshof, sondern nur die Berufung an das
Schweizerische Bundesgericht. Wie aber schon das Wort “Berufung” zum Aus-
druck bringt, gilt dieser Rechtsmittelausschluss fiir den innerstaatlichen Rechtszug
nicht unbeschrinkt, sondern nur fiir die materiellrechtliche Entscheidung des FL
Obergerichtes in Patentsachen. Denn die dem Patentgesetz und dem Patentschutz-
vertrag innewohnenden Vereinheitlichungstendenzen beziehen sich naturgemiss
nur auf den unmittelbaren Bereich jenes Rechtes, das den Bestand eines einheit-
lichen Patentschutzgebietes bedingt. Im Jurisdiktionsbereich der einzelnen mit
Patentsachen befassten Gerichte kénnen dagegen territoriale Rechtsbesonderheiten
weiter bestehenbleiben. So haben etwa in den einzelnen Schweizer Kantonen die
nach Art. 76 des Patentgesetzes bezeichneten Gerichtsstellen ihre Entscheidungen
unter Beachtung der Vorschriften des kantonalen Prozessrechtes zu fillen. Daher
verhindert die Bestimmung, dass gegen die Entscheidungen dieser Gerichte die
Berufung an das Bundesgericht ohne Riicksicht auf den Streitwert zulissig ist,
nicht, dass wegen Verletzung von Vorschriften des kantonalen Prozessrechtes der
normale Instanzenzug innerhalb der kantonalen Zustindigkeit bestehenbleibt (vgl.
Blum/Pedrazzini, a.a.0., Bd. III, S. 360 unten). Das gleiche muss fir den Bereich
des Fiirstentums Liechtenstein gelten, zumal da Art. 2 des Gesetzes vom 26. Sep-
tember 1979 ausdriicklich bestimmt hat, dass die Gerichte in dem nach Art. 1
genannten Verfahren die Vorschriften der (inldndischen) Zivilprozess- und Exe-
kutionsordnung anwenden. Fiir Verletzungen interner Verfahrensvorschriften
bleibt daher im Sinne der bisher gemachten Ausfilhrungen der allgemeine Rechts-
zug vom FL Obergericht zum FL Obersten Gerichtshof weiter bestehen.

3. Ohne Zweifel sind die Bestimmungen der Exekutionsordnung (EQ) iiber-
wiegend rein formaler, also verfahrensrechtlicher Natur, da zumindest die Be-
friedigungsexekution den rechtskriftigen Abschluss eines Erkenntnisverfahrens
voraussetzt, in dem iiber einen materiellrechtlichen Anspruch entschieden worden
ist. Lediglich im Verfahren zur Erlassung einstweiliger Verfiigungen, also im sog.
Sicherungsverfahren, klingt eine materiellrechtliche Komponente an, soweit als
Voraussetzung fiir die Erlassung einer einstweiligen Verfiigung ein materiellrecht-
licher Anspruch als bescheinigt angesehen werden muss. Doch reicht dieser materiell-
rechtliche Ankniipfungspunkt nicht aus, um unter Hinweis auf die Sonderbestim-
mungen des Patentgesetzes und des Patentschutzvertrages im Verfahren zur Erlas-
sung einstweiliger Verfiigungen den internen Rechtszug auszuschalten. Dies folgt
schon aus den bisher gemachten Darlegungen iiber die unterschiedliche Behandlung
einer formalrechtlichen und materielirechtlichen Beschwerde in bezug auf den In-
stanzenzug und dazu noch aus Uberlegungen, die mit den Sonderregelungen zusam-
menhingen, welche die Erlassung einstweiliger Verfiigungen im Patentgesetz bzw.
im Patentschutzvertrag erfahren haben. Nach Art. 77, 78 des Patentgesetzes sind
zur Erlassung einstweiliger Verfiigungen oder, wie es in der eidgengssischen Termino-
logie heisst, “vorsorglicher Massnahmen™ Gerichtsstellen ausschliesslich zustindig,
die wiederum von den Kantonen zu bezeichnen waren. Vor dem Anhingigwerden
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des Hauptprozesses kann dies eine andere kantonale Gerichtsstelle sein als nachher.
Von der Prozessanhingigkeit an ist aber jedenfalls dessen Richter alleiniger Triger
der Zustindigkeit. Dementsprechend forderte Art. 10 des Patentschutzvertrages
vom Fiirstentum Liechtenstein auch die Bezeichnung jener Gerichtsbehorde, die
in Patentsachen vorsorgliche Massnahmen zu verfiigen hat. Und dementsprechend
hat auch das Gesetz vom 26. September 1979 in Art, 1 Abs. 2 bestimmt: “Zur
Anordnung vorsorglicher Massnahmen nach Art. 77 des Patentgesetzes ist vor
Anhingigkeit der Zivilklage das Fiirstliche Landgericht, nach deren Anhingigkeit
der Prisident des Firstlichen Obergerichtes zustdndig.” Da gerichtliche Entschei-
dungen im Interesse der Rechtssicherheit, von jenen Ausnahmen abgesehen, die im
Interesse einer ziigigen Verfahrensabwicklung getroffen worden sind, grundsitzlich
in einem Rechtsmittelverfahren iiberpriifbar sein sollen und weil weiters fiir einst-
weilige Verfiigungen bzw. vorsorgliche Massnahmen eine Berufung an das Schweizer
Bundesgericht ausscheidet, kann diese Uberpriifung nach dem generell anzuwenden-
den schweizerischen Recht nur durch kantonsinterne Verfahrensvorschriften
erfolgen. Diese behielten daher, ungeachtet der bundeseinheitlichen Regelungen,
auch im Rahmen der Art. 77, 78 des Patentgesetzes ihre Wirksamkeit (vgl. hiezu
Blum/Pedrazzini, a.a.0., Bd. III, S. 656 Anm. 5 und S. 662 Anm. 3). Was aber fiir
bundesstaatlich integrierte Schweizer Kantone gilt, muss im verstarkten Mass fur
die interne Verfahrensgesetzgebung des souverinen Fiirstentums Liechtenstein
gelten. Mit anderen Worten: Trotz Einbeziehung des Gebietes des Fiirstentums
Liechtenstein in ein mit der Schweiz gebildetes einheitliches Schutzgebiet fiir
Erfindungspatente und trotz Er6ffnung eines gesonderten Rechtszuges fiir Zivil-
urteile patentrechtlichen Inhaltes bleibt ebenso wie auf dem Gebiete der Zivil-
klagen zur Uberpriifung des formellen Verfahrens auch auf dem Gebiete der Exe-
kutionsordnung der innerstaatliche Rechtszug voll erhalten. Daher ist der Rekurs
der Sicherungswerberin gegen den Beschluss des Prisidenten des FL Obergerichtes
vom 19. August 1981 nach den einschligigen Bestimmungen der liechtensteinischen
Exekutionsordnung als Rekurs an den Obersten Gerichtshof zu behandeln.

5. Dem an sich zulissigen Rekurs musste aber dennoch der Erfolg versagt
bleiben.

Nach Art. 78 Abs. 1 Patentgesetz ist nach dem Anhingigwerden des Haupt-
prozesses ausschliesslich dessen Richter zustindig, eine vorsorgliche Massnahme
zu verfiigen oder aufzuheben. Da der Hauptprozess gegen den Zweitsicherungs-
gegner beim Tribunale di Appello Lugano anhingig ist, kommt also als Einzelrichter
im vorliegenden Fall nur dessen Préisident in Betracht, wobei das, was fiir die Ver-
figung oder Aufhebung gesagt wurde, sinngemiss auch fiir die Abinderung oder
Erginzung zu gelten hat (vgl. hiezu Blum/Pedrazzini, a.a.O., Bd. I11, S. 660).

Diese eindeutige Gesetzeslage kann auch nicht durch den Hinweis auf das schwei-
zerisch-liechtensteinische Vollstreckungsabkommen in ein anderes Licht geriickt
werden, denn der Patentschutz hat ja durch den schweizerisch-liechtensteinischen
Patentschutzvertrag vom 22. Dezember 1978 eine Sonderregelung erfahren, die
sich laut Art. 13 auch mit der Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen befasst.
Danach sind die gerichtlichen Entscheidungen im “‘gesamten Schutzgebiet”, also
jeweils in Liechtenstein und in der Schweiz, vollstreckbar. Es besteht kein Zweifel,
dass der terminus technicus “gerichtliche Entscheidungen” im Sinne dieser Bestim-
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mung auch die einstweiligen Verfiigungen bzw. vorsorglichen Massnahmen umfasst,
zumal da fir deren iiberstaatliche und iibergreifende und damit allgemeingiiltige
Regelung in Art. 10 des Patentschutzvertrages und in Art. 1 des hiezu erlassenen
Gesetzes vom 26. September 1979 ganz besondere Sorgfalt aufgewendet worden ist.

Dem Rekurse, dem damit vollends der Boden entzogen ist, war sohin keine Folge
Zu geben.

Am 28. April 1982 stellte die Sicherungswerberin beim FL Obergericht den
Antrag, es moge den Drittschuldnem aus der einstweiligen Verfigung vom 18. Mirz
1981, also der A-Bank, aufgetragen werden, sich binnen 14 Tagen dariiber zu
erkliren:

a) ob und inwieweit sie die gepfindeten Forderungen der Sicherungsgegner als
begriindet anerkennen und Zahlungen zu leisten bereit seien,

b) ob und von welchen Gegenleistungen ihre Zahlungspflicht abhingig sei,

c) ob und welche Anspriiche andere Personen auf die gepfindeten Forderungen
erheben,

d) ob und wegen welcher Anspriiche zugunsten anderer Glidubiger an den Forde-
rungen ein Pfandrecht bestiinde und schliesslich

e) ob und von welchem Gliubiger sowie bei welchem Gericht die gepfindeten
Forderungen eingeklagt seien.

Der Prisident des FL Obergerichtes hat diesen Antrag beziiglich der durch die
einstweilige Verfiigung vom 18. Mirz 1981 erfassten Guthaben des Z. bei der
A-Bank mit Beschluss vom 4. Mai 1982 wegen funktionaler Unzustindigkeit ver-
worfen. Die Sicherungswerberin hat gegen diesen Beschluss wegen unrichtiger recht-
licher Beurteilung rekurriert. Der FL Oberste Gerichtshof hat diesen Rekurs aus
formalen Griinden abgewiesen.

Aus der Begriindung (LES 1984, 10):

Das durch den liechtensteinisch-schweizerischen Patentschutzvertrag gebildete
einheitliche Schutzgebiet fiir Erfindungspatente, welches sowohl Liechtenstein als
auch die Schweizerische Eidgenossenschaft umfasst, erforderte die Festlegung eines
einheitlichen Rechtes. Dessen Schwerpunkt wird wiederum laut Art. 5 des Patent-
schutzvertrages durch das Schweizerische Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 betref-
fend die Erfindungspatente gedindert durch das Bundesgesetz vom 17. Dezember
1976, “Patentgesetz” genannt, bestimmt. Dieses Patentgesetz hat zwar durch ort-
liche, sachliche und funktionelle Zustindigkeitsregelungen tief in territoriale
Besonderheiten eingegriffen, jedoch nicht weiter, als dies durch die sich aus dem
gemeinsamen Patentschutzgebiet ergebenden besonderen Rechtsschutzzwecke
notwendig erwies. Soweit eine solche Notwendigkeit nicht bestand, blieben ins-
besondere die autonomen territorialen Verfahrensnormen unberithrt. Dies gilt
insbesondere fiir die Vorschriften des territorialen Prozessrechtes (vgl. hiezu Blum/
Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, Kommentar zum Bundesgesetz betref-
fend die Erfindungspatente, Bd. III, S. 630 unten) und jene weiteren Verfahrens-
normen, die die sog. ‘“‘vorsorglichen Massnahmen™ (schweizerische Terminologie)



91

bzw. “einstweilige Verfiigungen” (liechtensteinische Terminologie) betreffen.
In letzterwihnter Hinsicht fihrten Blum/Pedrazzini (a.a.0., Bd. III, S. 648) aus,
dass die Bestimmungen des Patentgesetzes nur Mindestanforderungen darstellen,
durch welche das kantonale Prozessrecht vervollstindigt werden miisse. Dabei
konnten die Kantone entweder besondere Vorschriften aufstellen oder die all-
gemeinen Vorschriften ihres Prozessrechtes auch fiir die vorsorglichen Massnahmen
nach dem Patentgesetz anwenden (vgl. hiezu BGE 69 1I 125 ff.). Letzter Weg sei
der iibliche, da es umstindlich wire, fiir jedes Bundesgesetz, welches die Mé&glich-
keit vorsorglicher Massnahmen erdffne, Sondervorschriften prozessualen Charak-
ters aufzustellen, wenn das jeweils massgebende materielle Recht keine Abwei-
chungen von der allgemeinen Regelung erfordere bzw. selbst solche enthalte.
Fiir das Verhiltnis zwischen Bundesrecht und kantonalem Prozessrecht in bezug
auf vorsorgliche Massnahmen miisse festgehalten werden, dass die Grundlage der
vorsorglichen Massnahmen materiellrechtlicher Natur sei (BGE 56 Il 324) und
somit dem Bundesrecht unterstehe, wihrend ihre prozessrechtliche Ausgestaltung
den Kantonen unter Beriicksichtigung der Normen von Art. 77—80 PatG anheim-
gestellt sei. Es stehe daher den Kantonen zwar nicht zu, in materiellrechtlicher
Hinsicht die Anforderungen fiir den Erlass vorsorglicher Massnahmen im Rahmen
patentrechtlicher Tatbestinde abzuidndern, jedoch (vgl. fir das Folgende Blum/
Pedrazzini, a.a.0., Bd. HI, S. 650 ff.) werde die Art und Weise der zu treffenden
vorsorglichen Massnahmen vor allem durch die inneren Verfahrensvorschriften der
Kantone bestimmt, zumal da Art. 77 des Patentgesetzes nur einige vorsorgliche
Massnahmen aufzihle, wobei die Aufzéhlung nicht abschliessend sei. Die Grenzen
fir die Anwendung des internen kantonalen Rechtes seien einerseits dadurch
bestimmt, dass fiir die Erlassung vorsorglicher Massnahmen keine hoheren An-
forderungen gestellt werden diirften, als dies durch das Patentgesetz geschehen sei.
Andererseits miisse sich die im einzelnen getroffene vorsorgliche Massnahme im
Rahmen des Parteienantrages halten und diirfte nicht iiber jene Grenzen hinaus-
gehen, die durch das Endurteil gezogen wiirden. Im Rahmen dieser Grenzen hat
sich das FL Landgericht bewegt, als es, gestiitzt auf Art. 1 Abs. 2 des Patent-
schutzvertrags-Ausfilhrungsgesetzes vom 26. September 1979, vor der Anhéngigkeit
des Hauptprozesses die einstweilige Verfiigung vom 18. Mirz 1981 erliess, welche
in Punkt 3 das an den Zweitsicherungsgegner gerichtete Verbot enthielt, iiber seine
Anspriiche gegeniiber der A-Bank aufgrund der Kontoverbindung Nr. X oder auf-
grund sonstiger Geschéftsverbindung bis zur Hohe von sFr. 200°000.— zu verfiigen,
und fiir die A-Bank auch das entsprechende Drittverbot beifiigte. Die hier in Rede
stehende einstweilige Verfiigung verschaffte der Sicherungswerberin im Sinne der
Bestimmungen des Art. 275 EO ein Pfandrecht an der Forderung des Zweitsiche-
rungsgegners gegeniiber der A-Bank aus der angefithrten Konto- und Geschifts-
verbindung, wobei aufgrund der Pfindung allerdings noch nicht klar war, ob die
einstweilige Verfligung eine wirklich bestehende Forderung erfasste oder ins Leere
ging. Es liegt auf der Hand, dass eine solche Ungewissheit den Rechtsschutzzweck
einer einstweiligen Verfigung ernsthaft in Frage stellen kann. Wenn der Sicherungs-
werber nicht weiss, ob das angewendete Sicherungsmittel ausreichen werde, die
spitere Realisierung einer im einzelnen erst noch festzustellenden Forderung zu
gewihrleisten, so wird dies aber nicht nur die Position des Sicherungswerbers be-
eintrichtigen, sondern auch fiir den Sicherungsgegner von Nachteil sein. Denn der
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Sicherungswerber wird bestrebt sein, noch zusitzliche Sicherheiten zu erlangen,
um fiir den Fall vorzusorgen, dass sich die erste einstweilige Verfiigung mangels
Vorhandenseins einer Forderung des Sicherungsgegners gegeniiber dem Dritt-
schuldner als wertlos erweisen sollte. Offenbar aus dieser Ungewissheit heraus hat
dann auch die Sicherungswerberin am 14. August 1981 jene Erginzung der ersten
einstweiligen Verfugung vom 18. Mirz 1981 durch Pfindung der dem Zweitsiche-
rungsgegner gegeniiber der B-Bank zustehenden Anspriiche beantragt, die aufgrund
der besonderen Zustindigkeitsregelung nach Art. 1 Abs. 2 des Patentschutzvertrags-
Ausfilhrungsgesetzes vom 26. September 1979 schliesslich der Zuriickweisung
(Verwerfung) verfiel, weil inzwischen die Rechtfertigungsklage bei der II. Camera
Civile del Tribunale di Appello Lugano eingebracht worden war und sonach deren
Préasident ausschliesslich fiir die Verfiigung oder Aufhebung bzw. Erginzung oder
Abidnderung einer einstweiligen Verfiigung (bzw. vorsorglichen Massnahme) zu-
stindig geworden war.

So betrachtet besteht aber fiir die Anwendung der besonderen Zustindigkeits-
vorschriften, die durch den Patentschutzvertrag und das hiezu erlassene Ausfiih-
rungsgesetz geschaffen wurden, kein Raum. Es wurde schon ausfiihrlich dargelegt,
dass der Patentschutzvertrag vor allem das materiellrechtliche Patentrecht fiir das
gesamte Rechtsschutzgebiet einheitlich geregelt wissen wollte und in die bestehen-
den Verfahrensrechte nur insofern eingriff, als dies aus den sich aus dem materiellen
Patentrecht ergebenden Notwendigkeiten bedingt war. Ebenso ist bereits ausgefithrt
worden, dass die materiellrechtliche Komponente des Patentrechtes im Verfahren
zur Erlassung einstweiliger Verfiigungen nur insoweit zum Tragen kommt, als ihre
Bewilligung von der Glaubhaftmachung von Anspriichen abhingt, die im materiellen
Patentrecht begriindet sind. Dasselbe muss auch fiir Beschlussfassungen gelten, die
auf eine Abdnderung, Erginzung oder Aufhebung einer einstweiligen Verfiigung
abzielen, sofern die Antragstellung, bezogen auf die erste Beschlussfassung, ein
Plus oder Minus an Sicherung bezweckt. Weil in all diesen Fillen das materielle
Patentrecht eine Rolle spielt oder spielen kann, ist es gerechtfertigt, die Entschei-
dung jenem Richter vorzubehalten, der auch im iibrigen iiber die in Betracht kom-
menden Anspriiche zu entscheiden hat. Dies ist nach der Einbringung der Recht-
fertigungsklage im Sinne der Art. 77 und 78 des Patentgesetzes ausschliesslich
der fir die Entscheidung iiber diese zustindige Richter. Fiir einen Auftrag nach
Art. 223 EO besteht im Gegensatz zum eben Dargelegten kein materiellrechtlicher
Ankniipfungspunkt, um eine Sonderzustindigkeit nach Art. 77, 78 des Patent-
gesetzes zu begriinden, da der bei der Erlassung der einstweiligen Verfiigung be-
standene materiellrechtliche Konnex unverindert bleibt. Der Antrag zielt inhaltlich
weder auf ein Plus noch auf ein Minus, sondern artikuliert nur ein Verfahrensrecht,
das schon mit der Erlassung der einstweiligen Verfiigung verbunden war. Fiir diesen
rein verfahrensrechtlichen Ausspruch muss aber das territoriale Verfahrensrecht
zur Anwendung kommen, zumal es sich, wie im vorliegenden Fall, um das Ver-
fahrensrecht eines souverinen Staates handelt, dem im eigenen Hoheitsgebiet im
Zweifel immer der Vorrang vor anderen Regelungen einzuriumen ist, auch dann,
wenn diese Regelungen Gegenstand eines Staatsvertrages sind. Denn die Gerichts-
barkeit ist Ausfluss der Hoheitsrechte eines Staates, und Beschrinkungen dieser
Hoheitsrechte sind immer einschrinkend auszulegen.



93

Im Ergebnis ist aber aus diesen Uberlegungen fiir den Rekurs der Sicherungs-
werberin, so weitgehend sie auch dessen Rechtsstandpunkt teilen, nichts zu gewin-
nen. Dies folgt zwingend aus folgenden weiteren Erwigungen: Weil fiir die Ent-
scheidung nach Art. 223 EO die besondere Zustindigkeitsregelung der Art. 77, 78
PatG nicht zum Tragen kommt, da im Sinne der bereits gemachten Darlegungen
die zu treffende Entscheidung mangels Erweiterung oder Einengung der Sicherungs-
massnahme inhaltlich weder als Anordnung noch als Aufhebung, Anderung oder
Ergdnzung einer einstweiligen Verfigung angesehen werden kann, greift auch die
besondere Zustindigkeitsbestimmung laut Art. 1 Abs. 2 des Patentschutzvertrags-
Ausfiihrungsgesetzes nicht Platz, wonach zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen
nach Art. 77 des Patentgesetzes vor Anhingigkeit der Zivilklage das Fiirstliche
Landgericht, nach deren Anhingigkeit aber der Prisident des Fiirstlichen Ober-
gerichtes zustdndig ist. Denn es fehlt im konkreten Fall an dem ausdriicklich gefor-
derten sonderrechtlichen, namlich patentgesetzlichen Ankniipfungspunkt. Wenn
aber die schon mehrfach erwidhnte Sonderregelung mit ihren Sonderzustindigkeiten
nicht anzuwenden ist, so bleibt zur Beurteilung der Zustindigkeitsfrage fiir den vor-
liegenden Antrag nur die allgemeine liechtensteinische Zustindigkeitsregelung iibrig.
Diese ist in Ansehung des Exekutionsrechtes laut Art. 2 EQ dahingehend getroffen
worden, dass iiber die Bewilligung der Exekution auf Antrag der anspruchsberechtig-
ten Partei das Landgericht entscheidet. Dasselbe gilt laut Art. 297 EO auch fiir das
Rechtssicherungsverfahren, also fiir das Verfahren zur Erlassung einstweiliger Ver-
fiigungen. Auch fiir diese ist daher, soweit nicht Sonderregelungen anzuwenden sind,
das Landgericht zustindig. Dieselbe Zustidndigkeit ldsst sich aus dem Grundsatz der
“perpetuatio fori” ableiten, wonach eine einmal begriindete Zustdndigkeit, soweit
nicht Sondernormen zum Tragen kommen, bis zum Ende des betreffenden Verfah-
rens aufrecht bleibt. Im Exekutionsverfahren wurde der Grundsatz der “‘perpetuatio
fori” in der Weise verwirklicht, dass das Gericht, das die Exekution bewilligt hat,
von Sonderregelungen abgesehen, auch fiir den Exekutionsvollzug zustindig bleibt
(Art. 12 EO). Bei der Erlassung der konkreten einstweiligen Verfiigung vom 18. Mirz
1981 ist das Landgericht allerdings nicht aufgrund seiner allgemeinen Zustindigkeit
in Exekutionssachen, sondern aufgrund der Sonderzustindigkeit nach Art. 1 Abs. 2
des Patentschutzvertrags-Ausfilhrungsgesetzes eingeschritten, weil damals die
Rechtfertigungsklage noch nicht eingebracht worden war. Es deckte sich daher
damals in Ansehung des Zweitsicherungsgegners die allgemeine und die besondere
Zustindigkeit. Seither ist zwar gegen den Zweitsicherungsgegner in Lugano die
Rechtfertigungsklage eingebracht worden, diese hat aber in Ansehung der Ent-
scheidung iiber den nunmehr vorliegenden Antrag nach Art. 223 EO keine Zu-
stindigkeitsinderung zur Folge, weil der Antrag nach Art. 223 EO kein Plus oder
Minus in bezug auf die Wirksamkeit der ersten einstweiligen Verfiigung, sondern
nur ihre Erfolgskontrolle bezweckt. Eine Verlagerung der besonderen Zustindig-
keit hitte, sofern der eingebrachte Antrag unter den Begriffen ‘“Anordnung, Auf-
hebung, Abidnderung oder Ergdnzung” einzuordnen gewesen wire, nur zum Pri-
sidenten der II. Camera Civile del Tribunale di Appello Lugano, niemals aber
zum Prisidenten des FL Obergerichtes eintreten konnen, da ein Gerichtsstand der
Rechtfertigungsklage in Ansehung des Zweitsicherungsgegners beim FL Obergericht
nie begriindet worden ist. Daher war der vorliegende, an das FL Obergericht adres-
sierte Antrag beim unzustindigen Gericht eingebracht worden. Richtigerweise hitte
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er sowohl aus den allgemeinen Zustindigkeitsbestimmungen der EOQ wie aus Er-
wigungen im Zusammenhang mit der “‘perpetuatio fori” heraus beim FL Land-
gericht eingebracht werden miissen. Der Prisident des FL Obergerichtes, dem in
Ansehung des gegen den Zweitsicherungsgegner gerichteten Antrages keinesfalls
eine Entscheidungsgewalt zustand, hat daher zu Recht insoweit eine Entscheidung
abgelehnt.

Es erhebt sich nun allerdings die Frage, ob nicht die Moglichkeit bestanden hitte,
den Antrag von Amts wegen an das zustidndige FL Landgericht zu iiberweisen (wird
in der Folge niher gepriift und verworfen).

Es steht der Sicherungswerberin jedoch frei, gegen den Zweitsicherungsgegner
unter Bezugnahme auf die einstweilige Verfiigung vom 18. Miérz 1981 neuerlich
einen Antrag nach Art. 223 EQ, diesmal beim zustindigen FL Landgericht, ein-
zubringen. Denn eine Unzustindigkeitsentscheidung kann naturgemiss keine
materiellen Rechtskraftwirkungen erzeugen. Im Falle einer neuerlichen Antrag-
stellung wird jedoch die Sicherungswerberin folgendes zu beachten haben: Punkt 3
der einstweiligen Verfiigung des FL Landgerichtes vom 18. Mirz 1981 hat sich in
Ansehung des Zweitsicherungsgegners nicht nur auf die Kontoverbindung Nr. X,
sondern auch auf dessen sonstige Geschiftsverbindung zur A-Bank bezogen. Im
Antrag auf Erlassung eines Auftrages nach Art. 223 EO wurden in Ansehung des
Zweitsicherungsgegners diese “sonstigen Anspriiche” nicht erwdhnt. Erst im Rekurs
scheinen sie wieder auf. Die Sicherungswerberin solite daher im Falle einer neuer-
lichen Antragstellung darauf achten, insoweit volle Klarheit zu schaffen.
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II. Kennzeichnungsrecht

Art. 18 Abs. 1 MSchG — “SWISS PANZER”

— Es ist klares Recht, dass die Bezeichnung “Swiss Panzer” fiir einen Tiirver-
schluss eine Herkunftsbezeichnung im Sinne von Art. 18 Abs. 1 MSchG
darstellt.

— Die Wiederholungsgefahr wird vermutet, wenn der Verletzer nicht darzutun
vermag, dass Wiederholungen dauernd ausgeschlossen sind. Dazu bedarf es
einer klaren Anerkennung der Verletzung und des ausdriicklichen Verzichtes
auf die beanstandeten Handlungen.

— 11 est évident que la dénomination “Swiss Panzer” pour une serrure de porte
constitue une indication de provenance au sens de lart. 18 al 1 LMF.

— Le risque de récidive est présumé lorsque l'auteur de l'atteinte ne parvient
pas a établir que des récidives sont exclues sans limite de temps. Il faut pour
cela une reconnaissance claire de atteinte et une renonciation expresse aux
actes reprochées.

ERi.S. V. am HGer ZH vom 5. Februar 1986

Am 10. Dezember 1985 reichte der Kliger im summarischen Verfahren Klage
gegen eine deutsche Metallwarenfabrik (Beklagte 3) und zwei schweizerische
Wiederverkdufer (Beklagte 1 und 2) ein und verlangte im wesentlichen die Unter-
lassung des Gebrauchs der Bezeichnung “Swiss Panzer” fiir in Deutschland her-
gestellte Tirverschliisse. In der Klageantwort machten alle drei Beklagten geltend,
die Bezeichnung “Swiss Panzer” wiirde nicht mehr verwendet. In der Folge schloss
der Klager mit den beiden schweizerischen Wiederverkdufern einen Vergleich,
wilhrend er an der Klage gegen die deutsche Herstellerin festhielt.

Aus den Erwdgungen des Einzelrichters:

3. Gemiss Art. 18 Abs. 3 des Markenschutzgesetzes (MSchG) ist es untersagt,
ein Produkt mit einer der Wirklichkeit nicht entsprechenden Herkunftsbezeichnung
zu versehen oder ein so bezeichnetes Produkt zu verkaufen, feilzuhalten oder in
Verkehr zu bringen. Art. 1 Abs. 2 lit. b des Bundesgesetzes iiber den unlauteren
Wettbewerb (UWG) verletzt, wer iiber die eigenen Waren, Werke oder Leistungen
unrichtige oder irrefilhrende Angaben macht oder in entsprechender Weise Dritte
im Wettbewerb begiinstigt.

Die Beklagte 3, eine deutsche Herstellerin von Stahlzargen und Tiirschléssern,
liefert in Deutschland hergestelit Tiirverschliisse unter der Bezeichnung “Swiss
Panzer” in die Schweiz, und solche wurden vermutlich u.a. auch von den Beklag-
ten 1 und 2 im Detailhandel unter dieser Bezeichnung angeboten.

Dieser Sachverhalt wird von der Beklagten 3 nicht bestritten.
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Dass es sich bei der Bezeichnung “Swiss Panzer” fiir einen als besonders sicher
gepriesenen Tiirverschluss um eine Herkunftsbezeichnung im Sinne von Art. 18
Abs. 1 MSchG handelt, wird von der Beklagten 3 zu Recht nicht bestritten. Der
Kiufer eines Produktes schweizerischer Herkunft verbindet damit automatisch hohe
Qualititsanforderungen, so etwa hinsichtlich Zuverlissigkeit, Sicherheit oder
Robustheit. Er ist hdufig auch bereit, dafur einen hoheren Preis zu bezahlen. Darauf,
ob die Produkte der Beklagten diesen Anforderungen auch geniigen, kommt es
dabei nicht an. Entscheidend ist vielmehr, dass die Herkunftsangabe im vorliegen-
den Fall der Wirklichkeit zugegebenermassen nicht entspricht und deshalb gemiss
Art. 18 Abs. 3 MSchG untersagt ist. Gemiss Art. 3bis des Madrider Abkommens
iiber die Unterdriickung falscher oder irrefiihrender Herkunftsangaben haben sich
sowohl die Bundesrepublik Deutschland wie auch die Schweiz verpflichtet, An-
gaben, welche das Publikum iiber die Herkunft von Erzeugnissen tiduschen, zu
verbieten.

Mit der Verwendung der Bezeichnung ‘‘Swiss Panzer” verletzt die Beklagte 3
iiberdies Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG, indem dem Publikum suggeriert wird, es handle
sich beim Produkt der Beklagten um in der Schweiz hergestellte Ware.

Die Beklagte 3 bestreitet in ihrer Eingabe vom 8. Januar 1986 die vorstehenden
Erwigungen gar nicht, sondern macht einzig geltend, die Bezeichnung “Swiss
Panzer” sei schon Monate vor der Klageeinleitung aus Rationalisierungsgriinden aus
dem Programm herausgenommen worden und das Verfahren dadurch gegenstands-
los geworden. Dieser Einwand schlédgt indes nicht durch. Wie die Klédgerin in ihrer
Stellungnahme vom 29. Januar 1986 zutreffend ausfiihrt, anerkennt die Beklagte 3
auch in ihrer Eingabe vom 8. Januar 1986 die Unrechtmissigkeit der verwendeten
Bezeichnung nach wie vor nicht, sondern fiihrt einzig 6konomische Griinde fiir die
derzeitige angebliche Nichtverwendung der beanstandeten Bezeichnung auf. Wiirde
das Verfahren durch Gegenstandslosigkeit abgeschrieben, konnte die Beklagte 3
die Bezeichnung jederzeit wieder aufnehmen, und die Klégerin wire dann gezwun-
gen, ein neues Verfahren anzustrengen. Die Wiederholungsgefahr wird vermutet,
wenn der Verletzer nach begangener “Tat” nicht darzutun vermag, dass Wieder-
holungen dauernd ausgeschlossen sind. Dazu bedarf es einer klaren Anerkennung
der Verletzung und des ausdriicklichen Verzichtes auf die beanstandeten Hand-
lungen. Beides kann in der Eingabe der Beklagten 3 vom 8. Januar 1986 nicht
erblickt werden. Sie macht im Gegenteil gar widerspriichliche Angaben, indem sie
einerseits behauptet, die Bezeichnung “Swiss Panzer” sei schon einige Monate vor
Klageeinleitung aus dem Programm genommen worden, anderseits jedoch zugibt,
die Novemberlieferung 1985 noch mit dieser Bezeichnung ausgefiihrt zu haben,
mithin von Monaten keine Rede sein kann.

4. Bei dieser Sachlage ist die Klage gegen die Beklagte 3 im Umfange des An-
trages gutzuheissen. Da es um die Handhabung klaren Rechtes geht, kann der Ent-
scheid gestiitzt auf § 222 Ziff. 2 ZPO im Befehlsverfahren erlassen werden.
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Art 3al letart 14al 1ch. 2 LMF,art. 145,12 et 24 ch. 1 LDMI — “CUBIC”

— L’usage de la marque par le distributeur ou le client profite au titulaire de la
marque (c. 2a).

— Les marques descriptives — dont le rapport avec le produit est si étroit qu’il
faut conclure, sans réflexion ni effort d’imagination spécial, a une parti-
cularité ou @ la composition du produit — sont nulles; la marque “CUBIC”
pour des caractéres d’imprimerie n’est pas descriptive (c. 2b).

— Les dessins et modéles industriels sont protégés lorsqu’ils sont nouveaux du
point de vue formel — c’est-g-dire §’ils n’étaient pas déja connus tels quels
avant leur dépot — et s’ils présentent un certain degré d’originalité (aspect
esthétique) attribuable @ la création de leur auteur (nouveauté matérielle)
(c. 3)

— Der Gebrauch einer Marke durch den Wiederverkdufer oder den Abnehmer ist
dem Inhaber dieser Marke zuzurechnen (Erw. 2a).

— Beschreibende Marken sind nichtig. Beschreibend sind solche Marken, deren
Beziehung zum gekennzeichneten Produkt derart eng ist, dass ohne weitere
Uberlegung oder Zuhilfenahme von Phantasie von der Marke auf eine Beson-
derheit oder die Zusammensetzung des Produktes geschlossen werden kann.
Die Marke “CUBIC” fiir Typenrdder und Drucklettern ist nicht beschreibend
(Erw. 2b).

— Gewerbliche Muster und Modelle sind geschiitzt, wenn sie in formeller Hin-
sicht neu sind, d.h. wenn sie nicht schon vor ihrer Hinterlegung bekannt
waren, und wenn sie einen gewissen Grad an Originalitit in dsthetischer Hin-
sicht aufweisen, der auf die Schopfung ihres Urhebers zuriickgeht (materielle
Neuheit) (Erw. 3).

Arrét du Tribunal fédéral (1&re cour civile) du 16 décembre 1985 dans la cause
Tout pour I'informatique S.A. c. Caractéres S.A. (communiqué par Me Lucien
Tissot, avocat 4 La Chaux-de-Fonds)

Faits:

A. Caractéres S.A., & Neuchitel, fabrique, notamment, des disques d’impression
pour machines de traitement de textes (appelés aussi disques d’imprimante ou
marguerites) qu’elle vend sous la marque enregistrée CUBIC. Un dessin représentant
des caractéres pour écriture a également fait ’objet d’un enregistrement au registre
international des dessins et modéles industriels. Le 3 juin 1980, Caractéres S.A. a
déposé plainte pénale pour contrefagon de sa marque contre Tout pour I'infor-
matique S.A. (ci-aprés: TPI), une société genevoise travaillant dans la méme branche.
TPI ayant manifesté I'intention d’introduire une action en constatation de la nullité
de la marque, le Juge d’instruction lui a imparti un délai pour le faire.

B. Le 20 juillet 1981, soit dans le délai fixé, TPI a déposé une demande tendant
a la constatation de la nullité de I’enregistrement des marques no 225 978 CUBIC
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avec alphabet et no 229 321 CUBIC, ainsi que du dessin no 51 238. La procédure
pénale a, en conséquence, été suspendue.

Caractéres S.A. a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, 4 ce
que TPI soit condamnée 4 lui payer fr. 111°920.— plus intéréts, en réparation du
dommage quelle lui avait causé, et & ce qu’elle regoive I'ordre de cesser tout acte
de concurrence déloyale, sous la menace des peines prévues par I'art. 292 CP.

Par jugement du 3 juin 1985, le Tribunal cantonal neuchatelois a prononcé la
nullité de la marque no 225 978, condamné TP 4 payer a Caractéres S.A. fr.30°960.—
avec intéréts 2 5% dés le 20 novembre 1981 et rejeté toutes les autres conclusions.

C. Parallélement 4 un recours de droit public, qui a été rejeté par arrét du
21 novembre 1985, la demanderesse interjette un recours en réforme, dans lequel
elle conclut 4 la constatation de la nullité de la marque no 229 321 et du dessin
no 51 328, au rejet de la demande reconventionnelle et, subsidiairement, au renvoi
de la cause 4 la cour cantonale pour nouveau jugement.

L’intimée propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

1. Le jugement cantonal est définitif en ce qui concerne la nullité de la marque
no 225 978, son dispositif sur ce point n’ayant pas été attaqué. Il sied donc d’exa-
miner uniquement les conclusions de la demanderesse se rapportant & la nullité
de la marque no 229 321 et du dessin déposé sous no international 51 238, ainsi
que les conclusions pécuniaires de la défenderesse, en tant qu’elles ont été admises
par la cour cantonale.

Toutefois, la conclusion du recours tendant au rejet de la demande reconvention-
nelle ne fait pas I'objet d’une motivation spéciale; aussi n’y aura-t-il pas lieu d’entrer
en matiére i son sujet, il se révéle que les conclusions tendant 3 la nullité de la
marque et du dessin ne sont pas fondées (art. 55 al. 1 lit. ¢ OJ; ATF 106 II 176
et les arréts cités).

2. a) TPI a soutenu que la marque CUBIC serait tombée dans le domaine public,
parce que Caractéres S.A. aurait autorisé des tiers, sur la base de contrats de licence,
a utiliser cette marque, alors que ces tiers n’ont aucun rapport économique avec la
défenderesse.

La cour cantonale a constaté, de maniére a lier le Tribunal fédéral, que TPI
n’avait pas valablement allégué de tels faits.

La recourante se prévaut, néanmoins, des aveux de Caractéres S.A., dans sa
réponse et demande reconventionnelle, dont résulteraient de tels contrats de
licence. Toutefois, Caractéres S.A. se borne, & cet endroit, 4 admettre qu’elle a
autorisé des clients, acquéreurs de ses articles, a utiliser la marque CUBIC en rela-
tion avec lesdits produits. Or, une telle utilisation est conforme au but de la marque,
car elle permet de désigner le rapport entre la marque et le fabricant d’un produit
(ATF 85 IV 56); au demeurant, de jurisprudence constante, Pusage de la marque
par le distributeur ou le client profite au titulaire de la marque (cf. ATF 107 II 360
et les références citées).
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b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par la cour cantonale, qui
nest pas remise en cause dans son principe, les marques de fabrique et de com-
merce présentant un pur caractére descriptif sont nulles (art. 3 al. 2 et art. 14 al. 1
ch. 2 LMF); cependant, de simples associations d’idées et des allusions ne suffisent
pas a rendre une marque descriptive; pour que tel soit le cas, le rapport entre la
marque et le produit doit étre si étroit qu’il faille conclure, sans réflexion ni effort
d’imagination spécial, 4 une particularité ou & la composition du produit (ATF
109 11 258 c. 3, 106 1I 246 c. 2 et les arréts cités).

Les parties divergent d’opinion dans I'application de ces regles. En doctrine, des
voix se sont élevées pour que le caractére descriptif de la marque ne soit pas admis
trop facilement. Dans son arrét du 5 février 1985, concernant le refus de I’Office
fédéral de la propriété intellectuelle d’inscrire la marque ALPINE destinée a des
produits fabriqués au Japon du fait que ladite marque pourrait étre trompeuse
quant 3 Porigine de ces produits, le Tribunal fédéral s’est montré moins strict que
I'Office, en se référant notamment aux considérations de Troller, Immaterialgiiter-
recht, vol. 1, 3éme éd., p. 294 ss., de David, in: RSJ 81/1985, p. 30, et de Marbach,
Die eintragungsfihige Marke, thése Berne 1983, p. 52.

La cour cantonale ne s’est pas écartée, en I'espece, de la loi et de la jurisprudence
du Tribunal fédéral.

A cet égard, le fait que I'Office ait refusé d’inscrire la marque “CUBIC”, 4 la
requéte de la recourante, n’apparait pas décisif; en effet, le cas ne fut alors pas
soumis au Tribunal fédéral. Au demeurant, une certaine insécurité juridique, dont
se plaint la recourante, ne peut pas étre totalement exclue lorsqu’il s’agit de décider
de cas limite.

Comme le Tribunal cantonal I'indique 4 juste titre, Iacception de Tladjectif
“cubique”, dans le sens de carré ou massif, n’a plus cours dans le langage actuel;
aussi ne permet-elle point de qualifier de ce fait la marque CUBIC de descriptive,
au regard des acheteurs des produits portant cette marque.

Les rapports entre la marque CUBIC et le cubisme (avec I'adjectif cubiste), en
tant qu’école de peinture, apparaissent aussi trop éloignés pour que I'acheteur soit
amené a en tirer rapidement une déduction quant 4 une certaine particularité du
produit (caractéres d’imprimerie) portant cette marque.

La recourante entend démontrer le caractére descriptif de la marque en se
fondant sur I'avis de I'expert et des témoins, pour qui CUBIC décrirait un style
de caractéres; elle voit une contradiction dans le fait que le Tribunal cantonal
aurait négligé en droit cette appréciation pour retenir exclusivement I'avis de ces
témoins, selon lequel CUBIC ne décrit pas une particularité du produit. L’ap-
parente contradiction signalée par la recourante s’explique, sans doute, par le fait
que les témoins connaissaient tous et la marque CUBIC et l'utilisation qui en est
faite par I'intimée sur ses produits; or, en disant que la marque CUBIC décrivait
un style de caractéres, ils envisageaient de toute évidence I’utilisation que Caractéres
S.A. fait de sa marque, non point I'impression que produit la seule marque CUBIC
sur un acheteur ne connaissant pas cette utilisation, Dés lors, la cour cantonale
ne saurait se voir reprocher d’avoir mal apprécié la portée de ces déclarations.

La recourante reléve certes a juste titre que le caractére descriptif de la marque
— tel qu’il est prohibé — ne doit pas nécessairement définir une propriété commune
a tous les produits pour lesquels la marque est déposée; il suffit qu’il définisse une
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propriété possible de ceux-ci. Cependant, cette considération n’est pas déterminante
en lespéce. En effet, on ne voit pas, de manitre suffisamment immédiate, quelle
serait la qualité propre i certains caractéres d’imprimerie qui serait décrite par la
marque CUBIC.

TPI a aussi vainement soutenu, en fin de procédure cantonale, que CUBIC serait
propre 4 désigner la forme d’un emballage dans lequel seraient vendues les marguerites.
En effet, le jugement attaqué ne contient pas de constatations de fait dont on
pourrait déduire que I'acheteur de caractéres d’imprimerie serait naturellement
appelé a faire une telle association. On ignore, en particulier, I'importance que
Pemballage peut revétir par rapport 3 son contenu, dans le marché de tels produits;
est également inconnue la forme usuelle de tels emballages. Le jugement déféré
constate, au contraire, qu’en l'occurrence la marque n’est pas apposée sur des
produits de masse dont la nature impose un rapport avec leur emballage et qu’il
n’existe pas entre la marque et Paspect extérieur du produit une relation de fait
perceptible sans autre. Dés lors que TPI n’a fait valoir ce moyen qu’en fin de
procédure, on peut de toute maniere sérieusement douter que I'association d’idées
invoquée alors par elle se fit imposée d’emblée avec suffisamment de force pour
permettre de retenir le caractére descriptif de la marque.

3. La loi accorde sa protection aux dessins et modéles industriels déposés,
g'ils sont nouveaux au sens large, soit §’ils sont nouveaux du point de vue formel
— Cest-a-dire §’ils n’étaient pas déja connus tels quels avant leur dépdt — et §'ils
présentent un certain degré d’originalité attribuable i la création de leur auteur
(nouveauté matérielle; cf. art. ler & 5, 12 LDMI); pour cela, le dessin ou le modele
doit revétir un certain aspect esthétique, dont le niveau n’a pas besoin d’atteindre
le niveau de Poeuvre protégée par le droit d’auteur (cf. ATF 104 II 329 et les arréts
cités).

a) La recourante reproche 4 tort 4 la cour cantonale d’admettre pour les carac-
téres d’imprimerie un degré d’originalité moindre que pour d’autres dessins ou
modeles industriels. Dans le passage incriminé de son jugement, le Tribunal cantonal
exprime seulement I'idée que le degré d’originalité doit étre examiné dans chaque
cas par rapport au produit auquel le dessin ou le modele est destiné et compte
tenu des formes exigées par la fonction de ce produit, qui délimitent le cadre dans
lequel Toriginalité peut se déployer. En soi, de telles considérations échappent a
toute critique (cf. ATF 104 IT 328).

Seule doit dés lors étre examinée la question de I'originalité du dessin en com-
paraison de ce qui était connu antérieurement.

b) La recourante fait remarquer a bon droit que le degré d’originalité requis, par
rapport 4 I’état antérieur, est 4 la mesure de la protection accordée par la loi contre
les imitations des dessins et modeles déposés. En effet, on ne saurait, de toute
évidence, tenir pour original I'imitation de ce qui était déji connu auparavant
(cf. A. Troller, Die Beziehung des Urheber- und des Muster- und Modellrechts,
Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d’auteur, 1983, p. 16). Or,
Part. 24 ch. 1 LDMI définit Pimitation comme étant le fait de celui qui “aura
imité sans droit (le dessin ou le modéle) de telle maniere que le produit véritable
ne puisse étre distingué du produit contrefait qu’aprés un examen attentif; la
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seule modification des couleurs n’est pas considérée comme constituant une dif-
férence”.

I convient donc d’examiner si le dessin litigieux ne se distingue des antériorités
retenues qu’au prix d’un “examen attentif”’, au sens de ’art. 24 ch. 1 LDML

Selon le jugement attaqué, non contesté sur ce point, seules deux antériorités
entrent en considération, soit, d’une part, les caractéres utilisés en 1962 et, d’autre
part, Palphabet déposé comme marque en 1967, qui en est I'équivalent.

Or, la comparaison entre cette double antériorité et le dessin litigieux permet
de confirmer I'appréciation de la cour cantonale. L’effort particulier que la re-
courante estime nécessaire pour distinguer les différences s’explique sans doute
par la petitesse relative des caractéres de machine 4 écrire; toutefois, le lecteur
qui adapte son attention au format de ces signes constate d’emblée que les deux
alphabets ont un caractére différent et la comparaison des signes individuels met
aussitot en évidence certaines différences qu’une analyse plus détaillée permet de
préciser davantage. On ne saurait donc considérer qu’un examen attentif soit
nécessaire pour distinguer I"un de I"autre.

¢) L originalité nécessaire a la protection légale exige en outre que, par rapport
aux antériorités, le dessin ou le modéle présente, dans son ensemble, un certain
aspect esthétique.

Compte tenu des exigences peu élevées en cette matiére, on peut admettre que
cette condition est également réalisée. L’alphabet litigieux apparait étre le fruit
d’une recherche esthétique, destinée 4 provoquer Pattrait des acquéreurs. Comparé
aux antériorités examinées, il ne constitue pas un assemblage d’éléments disparates,
mais posséde au contraire, dans son ensemble, un caractére propre.

Des lors, la cour cantonale a rejeté i juste titre ’action en nullité du dessin.

Art. 951 OR — “SEFAG”

— Eine Verwechslungsgefahr zwischen zwei Firmen ist auch dann zu bejahen,
wenn beim Publikum der Eindruck entstehen konnte, es bestinden zwischen
den beiden Firmen geschdftliche Beziehungen.

— Bei der Beurteilung eines Kennzeichens ist nicht entscheidend, wie es gebildet
wurde, sondern allein der Eindruck, den es in der Erinnerung der massgeb-
lichen Verkehrskreise hinterldsst.

— Das kldgerische Interesse an der Unterlassung einer Firmenverletzung
durch die Beklagte ist nicht unbedeutend, weshalb sich ein Streitwert von
Fr. 100°000.— iibersteigend rechtfertigt.

— Un risque de confusion entre deux raisons de commerce doit étre admis
lorsque le public peut avoir impression qu’il existe des relations économiques
entre les deux entreprises.

— La fagon dont un nom a été formé n’est pas déterminante pour son ap-
préciation, ce qui est déterminant c’est seulement l'impression laissée par le
signe dans le souvenir des milieux d’affaires concernés.
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— L’intérét de la demanderesse a la cessation de latteinte @ sa raison de com-
merce par la défenderesse n’est pas négligeable de sorte qu il se justifie d’estimer
la valeur litigieuse a plus de fr. 100°000.-.

HGer ZH vom 13. Juni 1985 i.S. Sefag AG, Malters LU gegen Sefag Automobile
AG, Buchs ZH (mitgeteilt von RA J. Wild-Haas). Auf eine Berufung der Beklag-
ten ist das Bundesgericht wegen fehlender Begrindung mit Urteil vom 30. Okto-
ber 1985 nicht eingetreten.

Das Gericht zieht in Erwdgung:

1. Die Kldgerin wurde am 11. Dezember 1957 unter der Firmenbezeichnung
Sefag AG in das Handelsregister des Kantons Ziirich eingetragen und ist es seit dem
20. Januar 1967 im Handelsregister des Kantons Luzem, mit Sitz und Betrieb in
Malters, Kanton Luzern. Sie befasst sich mit der Herstellung elektronischer Spezial-
artikel, insbesondere von Klemmen, Armaturen, Schaltgeriten, sowie von Spezial-
werkzeugen der Feinmechanik und des Apparatebaus. Wirtschaftlich mit ihr ver-
bunden ist die Sefag Export AG, die am 13. Februar 1981 ebenfalls mit Sitz in
Malters im Handelsregister eingetragen wurde und im Export titig ist.

Am 6. Juli 1984 wurde die Beklagte gegriindet und am 13. August 1984 unter
der Firmenbezeichnung Sefag Automobile AG im Handelsregister des Kantons
Ziirich eingetragen. Sie hat ihren Sitz und Betrieb in Buchs, Kanton Ziirich, und gibt
sich als Tochtergesellschaft der AMAG Automobile und Motoren AG zu erkennen.
Sie befasst sich gemiss Statuten mit dem Handel von Automobilen und Motoren,
insbesondere dem Import von Automobilen sowie dem Betrieb von Garagen mit
allen verwandten Geschiftsbereichen. Derzeit vertreibt sie in der Schweiz und im
Fiirstentum Liechtenstein aus Spanien importierte SEAT-Fahrzeuge.

Die Kldgerin beanstandete erstmals mit Brief vom 12. Juli 1984 die Firmen-
bezeichnung der Beklagten. In der Folge entstand zwischen den Parteien ein Brief-
wechsel, der jedoch zu keinem Ergebnis fithrte. Am 8. November 1984 reichte die
Kldgerin Klage gegen die Beklagte mit den eingangs genannten Rechtsbegehren ein.
Es wurde heute die miindliche Hauptverhandlung durchgefiihrt.

2. Die Kligerin begehrt mit ihrer Klage den Schutz ihrer Firma vor Gebrauch
des Bestandteils Sefag durch die Beklagte. Sie wirft der Beklagten vor, sie schaffe
durch die Verwendung des gleichlautenden Bestandteils Sefag in ihrer Firma eine
erhebliche Verwechslungsgefahr. Tatsdchlich seien auch schon Verwechslungen in
dem Sinne vorgekommen, dass Kunden angefragt hitten, ob sie, die Kligerin,
nunmehr auch die billigen SEAT-Fahrzeuge verkaufe.

Die Beklagte anerkennt das iltere, ausschliessliche Recht der Kligerin an ihrer
Firma und riumt auch ein, dass sie ihre Firma SEFAG Automobile AG im Sinne
der bundesgerichtlichen Rechtsprechung firmenmissig verwendet. Sie bestreitet
jedoch eine erhebliche Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Firmen und
daher eine Beeintrichtigung der élteren Rechte der Kligerin.
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3. Gemiss Art. 956 Abs. 2 OR kann auf Unterlassung der weiteren Fithrung
einer Firma klagen, wer durch den unbefugten Gebrauch dieser Firma beeintrachtigt
wird. Dabei haben sich gemiss Art. 951 Abs. 2 OR Firmen von Aktiengesellschaften
von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen deutlich zu unterscheiden. Die durch
den Gebrauch einer jiingeren Firma heraufbeschworene Verwechslungsgefahr stellt
demzufolge eine Beeintrichtigung der Rechte des dlteren Firmeninhabers dar; ihr
Gebrauch ist unbefugt. Wie die Beklagte richtig erkennt, geniigt die blosse Ver-
wechslungsgefahr, d.h. das Glaubhaftsein von bereits eingetretenen oder zukiinftigen
Verwechslungen. Indessen kommt es nicht allein darauf an, ob die beiden Firmen
als solche verwechselt werden konnen; vielmehr ist die Verwechslungsgefahr auch
dann zu bejahen, wenn in den beteiligten Verkehrskreisen, insbesondere beim
Publikum, der Eindruck entstehen konnte, es bestinden zwischen den beiden
Firmen geschiftliche Beziehungen.

Die beiden Firmenbezeichnungen stimmen mit Ausnahme des Zusatzes Auto-
mobile in der Firma der Beklagten nach Wortklang und Schriftbild iiberein. Dabei
sticht in der Firma der Beklagten der iibereinstimmende Bestandteil Sefag heraus.
Sefag ist ein kennzeichnungskriftiges Phantasiezeichen. Der Hinweis der Beklagten
darauf, es sei aus den Anfangsbuchstaben der Bezeichnung SEAT Fahrzeuge AG
zusammengesetzt, ist unbehelflich; entscheidend ist nicht, wie ein Kennzeichen
gebildet wurde, sondern der Eindruck, den es vor allem in der Erinnerung der
massgeblichen Verkehrskreise hinterlisst. So gesehen ist es aber eine neue, in sich
geschlossene Wortprigung. Die Beklagte wihite denn auch diese Wortverbindung
offenbar zu dem Zwecke, die urspriinglichen Angaben, die zum Teil sachlicher
Natur sind, dahinter zuriicktreten zu lassen.

Die Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Firmen kénnte bei dieser Sach-
lage nur verneint werden, wenn durch den Zusatz Automobile in der Firma der
Beklagten eine deutliche Unterscheidbarkeit bewirkt wiirde; dies ist aber zu ver-
neinen. Das Wort Automobile ist eindeutig eine Sachbezeichnung. Eine solche
Bezeichnung neben einem Phantasiewort ist wenig kennzeichnungskriftig, da die
individualisierende Kraft dieses Zeichens stdrker als die Sachangabe ist. Der miind-
liche Verkehr pflegt zudem solche Zusdtze wegzulassen. Nachgewiesenermassen
neigt selbst der schriftliche Verkehr zur Alleinstellung von Sefag (vgl. z.B. “auto
illustrierte”, Ausgabe 9/1984). Die Beklagte selber fordert gewollt oder ungewollt
noch diese Entwicklung zur schlagwortartigen Durchsetzung dieser Bezeichnung,
indem sie auf ihren Geschéftspapieren dieses Wort graphisch hervorhebt.

Die Einwiinde der Beklagten, eine Verwechslungsgefahr sei mit Riicksicht auf die
verschiedenen Geschiftssitze der Parteien und ihre Branchenverschiedenheit zu
verneinen, halten nicht Stich. Das Gebot der deutlichen Unterscheidbarkeit der
Firmen dient gemiss stindiger Rechtsprechung des Bundesgerichtes nicht der
Ordnung des Wettbewerbes, sondemn will das Publikum vor Irrefilhrung und den
Inhaber der dlteren Firma um seiner Personlichkeit und seiner gesamten Geschifts-
interessen willen vor Verwechslungen bewahren (vgl. BGE 92 II 95 ff.). Freilich
sind die Anforderungen an die deutliche Unterscheidbarkeit je nach oOrtlichem
Geschiftsbereich herabzusetzen. Indessen bietet das kligerische Industrieunter-
nehmen seine Erzeugnisse zweifelsohne in einem weiteren Gebiet, insbesondere
auch im Kanton Ziirich, wo sie frither Sitz hatte, an und wird sie von Lieferanten
und weiteren Verkehrsteilnehmern aus der ganzen Schweiz angeschrieben. Vor
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allem aber entfaltet die Beklagte als Tochterfirma der bekannten AMAG ihre
Tatigkeit im Kanton Luzemn, am Sitz der Klédgerin, oder beabsichtigt, dies in ab-
sehbarer Zunkunft zu tun. Damit besteht aber eine Verwechslungsgefahr, un-
geachtet der momentanen Konkurrenzsituation der Parteien. Da die Firma letztlich
um ijhrer Personlichkeit und gesamten Interessen willen geschiitzt wird, sind alle
Unternehmungen, die mit ihr Berithrung haben, zu den massgeblichen Verkehrs-
kreisen zu zihlen, Anbieter und Post, ebenso Abnehmer. Der Branchenabstand
zweier Firmen mag sich vor allem dort auswirken, wo zwischen thnen zeichen-
missig und rdumlich ein gewisser Abstand besteht; fiir sich allein entbindet er nicht
vom Erfordernis der deutlichen Unterscheidbarkeit. Davon abgesehen liegt eine
Ausdehnung des klagerischen Geschiftsbereiches z.B. auf elektrische oder andere
Autozubehorteile im Bereich des Moglichen. Vor allem aber schliesst die momen-
tane Branchenverschiedenheit nicht aus, dass Dritte irgendwelche geschiftlichen
Zusammenhinge zwischen der Kligerin und der Beklagten vermuten koénnten; dies
muss sich die Kldgerin nicht gefallen lassen, gleichgiiltig ob solche Verwechslungen,
welche die Kligerin offenbar meint, schon vorgekommen sind.

4. Die Kldgerin kann von der Beklagten verlangen, dass sie auf die weitere Ver-
wendung des zu Verwechslungen Anlass gebenden Firmenbestandteils Sefag ver-
zichtet. Die Auffassung der Beklagten, es konne hochstenfalls von einer geringen
Verwechslungsgefahr gesprochen werden, kann sowenig geteilt werden wie die
daraus gezogene Schlussfolgerung, es habe der Namensinhaber eine gewisse Beein-
trichtigung seines Namens zu dulden. Der Eingriff der Beklagten in die Rechte der
Kligerin ist erheblich. Im iibrigen irrt die Beklagte: Aktiengesellschaften kénnen
ihre Firma frei wihlen und haben daher dafiir besorgt zu sein, dass sich diese von
einer dlteren Firma deutlich unterscheidet. Die Verwendung einer jiingeren Firma,
die zu Verwechslungen mit einer dlteren Firma Anlass gibt, ist unbefugt.

Der Erlass eines Unterlassungsverbotes durch die Beklagte ist mit der Anweisung
zu verbinden, das Handelsregisteramt des Kantons Zirich zu ersuchen, die Firma
zu 18schen bzw. den Firmenbestandteil Sefag aus ihrer Firma streichen zu lassen.
Der Beklagten ist hiefiir eine angemessene Frist anzusetzen, nach deren Ablauf das
Verbot in Kraft tritt. Gebot und Verbot sind mit der Strafandrohung des Art. 292
StGB zu verbinden.

5. Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens wird die Beklagte kosten- und
entschidigungspflichtig.

Der Streitwert bemisst sich vor allem nach dem Interesse der Klidgerin an der
Unterlassung des Eingriffes durch die Beklagte in ihre Firma. Dieses Interesse ist
sicher nicht unbedeutend, da es sich bei der Kldgerin um eine eingesessene Firma
handelt und der Angriff der Beklagten nicht ganz harmlos ist. Anderseits wird die
Kldgerin dadurch nicht in ihrer Substanz betroffen. Es rechtfertigt sich daher in
Wiirdigung aller Umstinde die Annahme eines Streitwertes von Fr. 100°000.—
iibersteigend.



105

Art. 956 Abs. 2 OR — “INVEST CONSULT”

— Bestehen zwei Firmen im wesentlichen aus der gleichen Sachbezeichnung, ist
jedoch der einen Firma ein Buchstabenwort mit den Initialen dieser Sach-
bezeichnung vorangestellt, so wird dadurch keine deutliche Unterscheidbar-
keit geschaffen.

— Verwechslungsgefahr zwischen der ziircherischen Firma “Invest-Consult AG”
und der Firma “IC Invest Consult Ziirich AG”.

— Lorsque deux raisons de commerce consistent pour l'essentiel en la méme
dénomination générique, ses initiales placées en téte d’une des deux raisons
ne suffisent pas a créer une distinction suffisante avec lU'autre.

— Risque de confusion entre la raison de commerce zurichoise “Invest-Consult
AG” et la raison “IC Invest Consult Ziirich AG”’,

Einzelrichter im summarischen Verfahren am HGer ZH vom 11. April 1985 i.S.
Invest-Consult AG gegen IC Invest Consult Ziirich AG (mitgeteilt von RA Dr.
H. Hindeiling)

Die Kligerin reichte beim Handelsgerichtsprisidenten Ziirich im summarischen
Verfahren zur schnellen Handhabung klaren Rechts folgendes Rechtsbegehren ein:

“Der Beklagten sei zu befehlen, ihre Firma “IC INVEST CONSULT ZURICH AG” im
Handelsregister des Kantons Ziirich unverziiglich 16schen zu lassen;

im Falle einer Weigerung der Beklagten sei das Handelsregisteramt Ziirich anzuweisen, die
Streichung des entsprechenden Eintrages vorzunehmen (§ 307 Abs. 1 Ziff. 1 ZPO).”

Der Einzelrichter zieht in Erwdgung:

1. Die Kligerin machte das vorliegende Verfahren am 26. Mirz 1985 rechts-
hingig. Auf die Vorladung zur heutigen Verhandlung hin teilte R.S., einziger
Verwaltungsrat der Beklagten, mit, dass er “die Vorladung absagen miisse”. Der
Einzelrichter antwortete sofort mit Expressbrief, dass die Begriindung, ““da ich die-
sen Termin bereits ausgefillt habe”, fiir ein Verschiebungsgesuch nicht geniige.
An der heutigen Verhandlung ist fiir die Beklagte niemand erschienen, so dass
androhungsgemiss anzunehmen ist, die Beklagte anerkenne die Sachdarstellung
der Kligerin und verzichte auf Einreden (§ 208 ZPO; diese Sdumnisfolge wirkt sich
allerdings im vorliegenden Fall darum nicht praktisch aus, weil die Unterscheidbar-
keit zweier Firmen als Rechtsfrage von Amtes wegen zu priifen ist).

2. Als unbestritten hat zu gelten, was auch aus den Akten hervorgeht, dass die
Firma der Beklagten jiinger ist als diejenige der Kldgerin. Der Erfolg des Begehrens
der Kligerin hingt somit einzig davon ab, ob sich die Firma der Beklagten deutlich
von derjenigen der Kldgerin unterscheidet (Art. 956 Abs. 2 i.V.m. Art. 951 Abs. 2
OR). Die Beklagte stellt dies in Abrede; sie verweist auf das bei ihr vorangestellte
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“IC”, den fehlenden Bindestrich zwischen “Invest” und “Consult” sowie auf den
Zusatz “Ziirich”.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zweier Firmen kommt es nicht auf
einen abstrakten und ins einzelne gehenden Vergleich simtlicher im Handelsregister
eingetragener Firmenbestandteile an, sondem auf den allgemeinen Eindruck, den
die beiden Firmen in den Kreisen hinterlassen, mit welchen sie geschiftlich zu ver-
kehren pflegen. Bestandteilen, die durch ihren Klang oder Sinn hervorstechen,
kommt indessen erhohte Bedeutung zu, da sie im Verkehr oft allein verwendet
werden, besonders im Gesprich. Im vorliegenden Fall sticht bei beiden Firmen der
Bestandteil “Invest(-)Consult” hervor, der offensichtlich auf den Geschiftszweck
(Anlage- und Finanzberatung) hinweisen soll. Da beide Firmen in Ziirich domiziliert
sind, hat der Zusatz “Ziirich” bei der Beklagten offensichtlich keinen Kennzeich-
nungswert. Der fehlende Bindestrich trigt ebenfalls nichts zur Unterscheidbarkeit
bei — einerseits, weil er das Schriftbild nicht erkennbar verindert und im miind-
lichen Verkehr ohnehin nicht zum Ausdruck kommt, aber auch, weil nach der
Erfahrung solche Bindestriche im téglichen Gebrauch ohnehin oft weggelassen
oder (filschlicherweise) beigefigt werden. Es bleiben die beiden vorangestellten
Buchstaben “IC”. Das Bundesgericht lasst in seiner neueren Praxis keine Sach-
begriffe ohne Kennzeichnungskraft mehr als alleinigen Bestandteil einer Firma zu
(Beispiel: “Inkasso AG”); es toleriert aber, dass einzelne Buchstaben einer Sach-
bezeichnung vorangestellt werden. Das hat zur (unerwiinschten) Konsequenz, dass
faktisch absolut farb- und inhaltslose Kombinationen von zwei und drei Buchstaben
den entscheidenden Gehalt einer Firma ausmachen. Eine vertiefte Auseinander-
setzung mit diesem Problem eriibrigt sich indessen, weil sich die Firma der Beklag-
ten, sei sie vom Handelsregisteramt zu Recht oder zu Unrecht eingetragen worden,
auch mit den beiden Buchstaben “IC” von der Firma der Kldgerin nicht geniigend
abhebt. Es handelt sich ndmlich lediglich um die Initialen der Worte “Invest” und
“Consult”. Die abgekiirzte Wiederholung der Sachbezeichnung bringt praktisch
keine zusitzliche Individualisierung; das “IC” diirfte im téglichen Verkehr, wenn
nicht von der Beklagten selbst, so doch von den mit ihr im Verkehr stehenden Per-
sonen, weggelassen werden. Umgekehrt liegt der Gedanke nahe, dass “Invest-
Consult AG” eine verkiirzte Form von “IC Invest Consult Ziirich AG” sei.

Die Firma der Beklagten verletzt somit die Firmenrechte der Kldgerin. In dieser
Situation braucht auf die wettbewerbsrechtlichen Verhiltnisse nicht mehr ein-
gegangen zu werden.

3. Bei der Formulierung des Dispositives ist darauf Riicksicht zu nehmen, dass es
eine Aktiengesellschaft ohne Firma nicht geben kann (Art. 620 Abs. 1 und Art. 626
Ziff. 1 OR). Der Beklagten ist daher zu befehlen, ihre heutige Firma zu léschen
und durch eine andere Eintragung zu ersetzen. Aus dem gleichen Grund ist vorder-
hand von Vollstreckungsanordnungen abzusehen; weder der Einzelrichter noch der
Handelsregisterfithrer wiren befugt, eine neue Firma festzulegen. Dem Bediirfnis
der Klidgerin nach einem Zwangsmittel kann mit der Androhung von Ungehorsams-
strafe (teilweise) Rechnung getragen werden.
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Demgemiiss verfiigt der Einzelrichter:

1. In Gutheissung des Begehrens wird der Beklagten befohlen, innert 40 Tagen
seit Zustellung dieses Entscheides ihre Firma “IC Invest Consult Ziirich AG” im
Handelsregister 16schen und durch eine andere Eintragung ersetzen zu lassen,

unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe wegen Ungehor-
sams im Sinne von Art. 292 StGB (Strafdrohung: Haft oder Busse) im Zuwider-
handlungsfalle.

Anmerkung

Der vorliegende Entscheid wurde bereits am 12. April 1985 zugestellt. Das Ver-
fahren zur Firmeninderung dauerte daher nur 2 1/2 Wochen. Selbst wenn noch die
dreissigtigige Berufungsfrist an das Bundesgericht beriicksichtigt wird, zeigt dies
doch die wesentlichen Vorteile des summarischen Verfahrens. Gerade Streitig-
keiten aus Firmen- und Namensrecht, bei welchen nur selten ein besonderes Beweis-
verfahren durchgefiihrt werden muss, eignen sich fiir das summarische Verfahren
recht gut (vgl. z.B. schon BGE 90 (1964) II 463: Gotthard-Bund, wo eine namens-
rechtliche Verletzungsklage im summarischen Verfahren durch drei Instanzen hin-
durch innert weniger als einem Jahr rechtskriftig entschieden wurde). Es ist er-
staunlich, dass dieses Verfahren nicht haufiger eingeschlagen wird. Hingt dies etwa
damit zusammen, dass im summarischen Verfahren nur relativ bescheidene Prozess-
entschidigungen zugesprochen werden (hier beispielsweise Fr. 800.—), wihrend sie
im ordentlichen Verfahren trotz ungefihr gleichen Aufwandes ein Vielfaches hievon
betragen?

Lucas David

Art. 944 CO, art. 45 et 46 ORC — “ROMANDE”’

— Les désignations territoriales, telle “romande”, ou nationales dans les raisons
de commerce sont en principe interdites. Circonstances spéciales qui autorisent
des exceptions. Pouvoir d’examen du Tribunal fédéral (c. 1a).

— Le fait d'avoir éventuellement accordé des autorisations contraires au droit
n’oblige pas Uadministration a enfreindre la loi d nouveau, elle peut au contraire
modifier une pratique erronée ou inopportune (c. 2a).

— Nationale oder territoriale Bezeichnungen, wie z.B. ‘“romande”, sind in
Geschdftsfirmen grundsdtzlich nicht gestattet. Besondere Umstinde konnen
Ausnahmen rechtfertigen. Kognitionsbefugnis des Bundesgerichts (Erw. 1a).

— Der Umstand, dass Bewilligungen erteilt worden sind, welche nicht im Ein-
klang mit dem Gesetz gestanden haben mogen, verpflichtet die Verwaltung
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nicht, das Gesetz erneut zu verletzen,; sie kann im Gegenteil ihre als verfehlt
oder unzweckmissig erkannte Rechtsprechung dndern (Erw. 2a).

Arrét du Tribunal fédéral (1ére cour civile) du 2 septembre 1985 dans la cause
X. ¢. Office fédéral du registre du commerce

A. Une société de services a son sidge 4 Lausanne et quatre succursales dans
quatre cantons de Suisse romande.

Par requéte du 13 février 1985, elle a demandé a I'Office fédéral du registre du
commerce (OFRC) l'autorisation d’ajouter le terme “romande” 4 sa raison sociale.
Consultée, I’'Union suisse du commerce et de ’industrie, aprés avoir obtenu un avis
négatif des six Chambres de commerce de Suisse romande, a préavisé négativement.

B. Par décision du 19 mars 1985, TOFRC a refusé I'inscription du terme “ro-
mande” dans la raison sociale de la requérante en se fondant sur les art. 944 CO,
art. 38, 44, 45 et 46 ORC.

C. X. a formé un recours de droit administratif concluant 4 'annulation de
cette décision et A 'admission de la raison sociale *Y.”.
L’office intimé propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

1. a) Selon I'art. 944 CO, les raisons de commerce doivent étre conformes a la
vérité, ne pas induire en erreur et ne léser aucun intérét public. S’agissant de dé-
signations territoriales — telle la désignation “romande” (ATF 96 I 611 c. 4b) —
ou nationales, les art. 45 et 46 ORC vont au-deld de ces exigences en ce sens qu’ils
interdisent en principe de telles désignations et n’autorisent des exceptions que
lorsqu’elles se justifient par des circonstances spéciales. Cette condition n’est
réalisée que si 'emploi d’une désignation nationale ou territoriale se justifie par
d’autres intéréts dignes de protection que le souci de réclame ou le désir d’obtenir
un avantage sur ses concurrents (ATF 104 Ib 265 s. c. 2a, 102 Ib 18 c. 2a et les
arréts cités).

Tel est le cas lorsque I'usage d’une désignation nationale ou territoriale vise a
individualiser l'entreprise en mettant en évidence un élément qui la distingue
objectivement des autres; ainsi pour une société dont Tlactivité territoriale est
limitée et qui doit se distinguer de la société mére ou d’autres entreprises du méme
groupe ayant un champ d’activité différent (ATF 98 Ib 299, 92 1 294 ss., 299 ss.);
ou pour une société déployant sur le territoire désigné une activité officielle ou
officieuse qui en fait pratiquement le représentant d’intéréts concernant tout ce
territoire (ATF 99 Ib 37 c. 2a, 92 1 305 c. 1 et les arréts cités); ou encore dans le
cas ol le caractére territoiral ressort non seulement du siége de I'entreprise et du
territoire ol elle exerce son activité, mais encore de I'orientation de cette activité,
en particulier des matiéres traitées sur le plan culturel et de la clientéle visée (ATF
102 1b 19 s. c. 3b).
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Le Tribunal fédéral a en revanche considéré comme insuffisant pour justifier
une exception au principe de la prohibition le fait que la requérante vend les
produits d’une région ou exerce son activité dans une région (ATF 104 Ib 267 c. 4
et les arréts cités), que ses fondateurs sont liés 4 la région ou assument des fonc-
tions officielles attachées a celle-ci (ATF 92 I 305 c. 2), ou encore que les fonda-
teurs constituent un groupe lié  la région et que Iactivité de la requérante s’exerce
par I'entremise de succursales réparties dans la région (ATF 86 1 249). Une réserve
particuliére s’impose lorsqu’il s’agit d’une organisation qui participe directement
4 1a concurrence économique (ATF 89 1222 c. 4).

Lorsque le Tribunal fédéral est appelé & vérifier, dans le cadre d’un recours de
droit administratif, si I’Office a correctement appliqué les art. 45 et 46 ORC, il ne
substitue pas sa propre appréciation 4 celle de I'Office. Il se borne 4 examiner si
celui-ci s’est 1éféré a des critéres objectivement déterminants et s’il n’a pas outre-
passé son pouvoir d’appréciation (ATF 104 Ib 266 c. 2b et les arréts cités).

b) En Pespéce, I'Office a considéré 4 juste titre que les conditions permettant de
déroger au principe de la prohibition des désignations nationale ou territoriale
n’étaient pas réalisées. En effet, les circonstances spéciales invoquées par la re-
courante résident uniquement dans son rayon d’activité, qui serait la Suisse ro-
mande, et dans le fait que ses actionnaires sont des entreprises ayant leur siége
dans toute la Suisse romande. Ces circonstances ne suffisent pas 4 justifier une
exception. Elles n’ont rien de spécifique, au regard de ce que 'on peut observer
chez d’autres entreprises concurrentes de Suisse romande. Les statuts de la re-
quérante ne révélent pas non plus d’élément bien particulier, comparés i ceux
de n’importe quelle autre entreprise concurrente. Sans doute la société requérante
se distingue-t-elle par le partage des tiches et responsabilités entre la société elle-
méme et les entreprises actionnaires, mais cette structure n’est pas caractérstique
d’un lien spécial avec la Suisse romande. Le lien territorial avec cette région n’est
pas différent de celui de n’importe quelle entreprise concurrente exer¢ant son
activité dans plusieurs cantons romands.

La recourante n’a donc justifié d’aucun intérét digne de protection permettant
de faire une exception au principe posé par les art. 45 et 46 ORC. La décision
attaquée ne consacre dés lors ni violation de la loi, ni abus du pouvoir d’appré-
ciation.

2. a) Le grief d’inégalité de traitement soit de violation de l'art. 4 Cst., est mal
fondé dans la mesure ol d’autres entreprises ont été autorisées i bon droit 4 se
référer, dans leur raison, 4 la Suisse romande, car chaque cas est apprécié selon
ses particularités. A supposer que les autorisations invoquées eussent été contraires
au droit, cela n"obligerait pas I'Office 4 enfreindre la loi & nouveau en faveur de la
recourante; il peut modifier une pratique erronée ou désormais inopportune; le
Tribunal fédéral n’est d’ailleurs pas 1ié par la pratique de I’Office (ATF 92 T 306
c. 3 et les arréts cités). La recourante ne démontre de toute fagon pas avoir fait
Tobjet d’une décision différente dans une situation dont la similitude exigeait le
méme traitement.

b) Quant au grief de violation du principe de proportionnalité, il ne résiste pas
4 I'examen. La prohibition des désignations territoriales ou régionales est consacrée



110

par Yordonnance sur le registre du commerce et se fonde sur un pouvoir de déléga-
tion exprés contenu a P'art. 944 CO. C’est donc en vain que la recourante tente de
soutenir que cette prohibition, sur laquelle repose le refus de la désignation sollicitée,
irait au-deld des seuls buts visés par la loi et I'ordonnance, lesquels seraient la
véracité des raisons de commerce et la protection du public et de I'intérét public.

Art. 336 al. 2 ODA — “SUR LES SCEX”™’

— Le nom de fantaisie d’un vin ne doit pas présenter de similitude trompeuse
avec un nom géographique.

— Der Phantasiename eines Weines darf keine tiauschende Ahnlichkeit mit einem
geographischen Namen aufweisen.

ATF du 25 avril 1985 publié dans ATF 111 IV 106

Anmerkung

Sicher versteht man das Bemithen des Gesetzgebers, Tauschungsméglichkeiten iiber
die Produkteherkunft auszuschliessen. Dies gilt sowohl fiir unmittelbare Ursprungs-
und Herkunftsbezeichnungen als auch fiir mittelbare geographische Angaben wie
Landschafts- oder Ortsabbildungen. Zu Recht verlangt Art. 336 Abs. 2 LMV, dass
die verwendeten Bezeichnungen auch keine Ahnlichkeiten mit geographischen
Namen oder mit Rebsorten aufweisen diirfen.

Unerortert blieb freilich die Frage, ob Flurbezeichnungen iiberhaupt zu den
geographischen Angaben zdhlen. Flurbezeichnungen wurden in der Regel aus der
Umgangssprache entwickelt, weshalb vielerorts identische Flurnamen anzutreffen
sind (z.B. Schlossberg, Breitacker, Langiri usw.). Flurnamen haben daher in der
Regel ebensowenig einen geographischen Gehalt wie unbekannte Ortsnamen (vgl.
z.B. Burckhardt IV Nr. 2158 II: Almada, Nr. 2159 VII: Walworth; BGE 68 (1942)
1203: Newa, 79 (1953) II 101: Solis; 81 (1955) 1299: Bernex). Es wiire daher zu
untersuchen gewesen, ob der geldufige Flurname “Sur les Scex” bekannt und
typisch fiir das Gebiet von Martigny ist, wo die Beschwerdefiihrerin ihren Sitz hat.
Nur in diesem Falle erscheint die Tduschungsgefahr als relevant.

Obwohl ibrigens das Bundesamt fiir geistiges Eigentum gehalten ist, die Ein-
tragung von gesetzwidrigen Marken zu verweigern (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG)
und auch Art. 336 LMV zu den “bundesgesetzlichen Vorschriften” gehoren diirfte,
wurden beispielsweise die dhnlichen Marken des gleichen Produzenten “Sur les Se”,
“Sur les Secs”, “Sur les Sexes” und “Sur les Saix” fiir Weinbauprodukte jeglicher
Herkunft ins Markenregister aufgenommen. Wenn aber diese Marken mit gleichem
Wortklang wie “Sur les Scex” offenbar das Publikum nicht iiber die Herkunft der
damit versehenen Erzeugnisse zu tduschen vermdgen, wire dies wohl auch fiir die
letztere zu verneinen gewesen.

Lucas David
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Art. 32 Abs. 2 MSchG — “KONFISKATION”

— Voraussetzungen des Verfahrens auf Konfiskation gemdss § 99 StPO BS. An-
wendung im Bereich der Markenschutzgesetzgebung.

— Conditions de la procédure de confiscation selon l'art. 99 du code de pro-
cédure pénale de Bale-Ville. Application dans le domaine du droit des marques.

Urteil des Appellationsgerichts Basel-Stadt vom 28. November 1984 i.S. D. AG
und Kons., publiziert in BIM 1986, S. 42 ff.

Mit Urteil vom 18. Juni 1984 hat der Strafgerichtsprisident auf Antrag der
Staatsanwaltschaft und der Bank X. die Einziehung und Vemichtung von 1’470
Taschenfeuerzeugen in Goldbarrenform angeordnet. Gegen dieses Urteil haben die
betroffenen D. AG und Konsorten appelliert.

Das Appellationsgericht hat die Konfiskation mit folgender Begriindung bestitigt:

1. Nach § 99 Abs. 1 StPO kann, wenn ein Strafverfahren nicht zur Verurteilung
des Angeschuldigten fithrt, ein besonderes Verfahren auf Konfiskation von Sachen
eingeleitet werden, die im Falle einer Verurteilung hitten eingezogen werden kon-
nen. Nach § 99 Abs. 3 StPO hat der Richter die Konfiskation zu verfiigen, wenn
sie gesetzlich zulidssig und wenn sie durch das 6ffentliche Interesse gefordert ist.
Diese beiden Voraussetzungen miissen kumulativ erfiillt sein (vgl. BIM 1983, S. 20).
Es ist somit zu priifen, ob die Voraussetzung von § 99 Abs. 1 StPO — die Anhebung
bzw. Durchfiihrung eines Strafverfahrens, das nicht zur Verurteilung des Angeschul-
digten gefithrt hat — sowie die beiden Voraussetzungen nach Abs. 3 der genannten
Vorschrift — die gesetzliche Grundlage der Konfiskation und das 6ffentliche Inter-
esse an einer solchen Massnahme — erfiillt sind.

a) Die Durchfithrung einer selbstindigen Konfiskation setzt zunichst das Vor-
handensein eines Angeschuldigten voraus, dessen Verurteilung jedoch nicht erfor-
derlich ist. Die Staatsanwaltschaft hat gegen H.G. als einzige Verwaltungsritin der
D. AG und gegen R.L. als deren Hauptaktionédr ein Strafverfahren wegen Wider-
handlung gegen das Bundesgesetz iiber die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen
(EMKG) eingeleitet. Mangels Beweises des Tatbestandes hat sie das Verfahren am
23. Juni 1983 eingestellt ... Daraus ergibt sich, dass die formelle Voraussetzung,
nimlich die Er6ffnung eines Strafverfahrens mit einem Angeschuldigten, erfiillt ist,
weshalb die Einleitung des Konfiskationsverfahrens unter diesem Gesichtspunkt
nicht zu beanstanden ist.

b) Nach § 99 Abs. 3 StPO muss die Konfiskation u.a. “gesetzlich zulissig” sein,
d.h. eine entsprechende gesetzliche Grundlage haben. Zu Recht hat der Straf-
gerichtsprisident in diesem Zusammenhang festgehalten, dass eine Einziehung
gemiss Art. 52 Abs. 2 EMKG im vorliegenden Fall nicht in Betracht kommt, da die
genannte Bestimmung eine Verurteilung wegen Tiuschung gemiss Art. 4 EMKG
voraussetzt. Der Strafgerichtsprédsident hat sodann die Frage offengelassen, ob allen-
falls Art. 58 StGB als gesetzliche Grundlage fiir eine Konfiskation in Betracht
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komme oder ob Art. 52 Abs. 2 EMKG der zitierten Bestimmung des Strafgesetz-
buches als lex specialis vorgehe. Dazu mag immerhin bemerkt werden, dass eine
Einziehung gemiss Art. 58 StGB nach der Praxis des Bundesgerichts das Vorliegen
eines Sachurteils in der betreffenden Angelegenheit voraussetzt (BGE 106 IV
302 ff.). An diesem Erfordernis fehlt es hier, denn der Einstellungsbeschluss der
Staatsanwaltschaft vom 23. Juni 1983 stellt kein Sachurteil dar und vermag ein
solches auch nicht zu ersetzen (vgl. BIM 1983, S. 21).

¢) Der Strafgerichtspriisident hat die gesetzliche Grundlage der Konfiskation in
Art. 32 Abs. 2 des Markenschutzgesetzes (MSchG) erblickt. Nach dieser Bestim-
mung soll das Gericht, selbst im Falle einer Freisprechung, die Vernichtung der
unerlaubten Marken und gegebenenfalls der mit solchen Marken versehenen Waren,
deren Verpackung und Umhiillung, sowie der Werkzeuge und Gerite, die zur Nach-
ahmung gedient haben, verfigen. Diese Bestimmung erméglicht somit die Ein-
ziehung und Vernichtung von Marken und mit Marken versehenen Waren “selbst
im Falle einer Freisprechung”; dies im Gegensatz etwa zu Art. 54 des Urheber-
rechtsgesetzes, der eine zivil- oder strafrechtliche Verurteilung voraussetzt (vgl.
dazu BIM 1983, S. 22). Es stellt sich jedoch die Frage, ob aus dieser Formulierung
zu schliessen ist, dass in der betreffenden Angelegenheit wenigstens ein Sachurteil
ergehen miisse. Dies ist zu verneinen. Nach herrschender Auffassung ist die Ver-
nichtung “immer durchzufiihren, wenn der Tatbestand der Markenrechtsverletzung,
auch der objektiven, gegeben ist” (4. Troller, Immaterialgiiterrecht, Bd. II, 2. Aufl.
1971, S. 1113/1114). Es kann daher im Rahmen von Art. 32 Abs. 2 MSchG keinen
Unterschied machen, ob eine Freisprechung durch ein Sachurteil erfolgt oder ob
ein Strafverfahren bereits durch die Untersuchungsbehdrde wegen Fehlens des sub-
jektiven Tatbestandes eingestellt wird; die Sistierung ist der Freisprechung gleich-
zustellen (so ausdriicklich H. David, Kommentar zum Schweizerischen Marken-
schutzgesetz, N. 11 zu Art. 32 MSchG).

Die Vernichtung gemiss Art. 32 Abs. 2 MSchG setzt in jedem Falle eine Marken-
rechtsverletzung im Sinne von Art. 24 MSchG voraus, wobei, wie der Strafgerichts-
prasident zutreffend feststellt, das Vorliegen eines der in Art. 24 lit. a—f genannten
Tatbestinde geniigt. Es ist unbestritten, dass das Markenzeichen der Bank X. und
deren Geschiftsfirma sowie das Schmelzer- und Priiferzeichen den Schutz des
MSchG geniessen ... Diese Marken sind auf den inkriminierten Feuerzeugen nach-
gemacht im Sinne von Art. 24 lit. a MSchG. Dabei ist zu beriicksichtigen, dass dieser
Sachverhalt der Nachmachung offensichtlich im Ausland verwirklicht worden ist,
weshalb die zitierte Bestimmung — das Markenschutzgesetz gilt nur im Gebiet der
Schweiz (Territorialprinzip) — nicht anwendbar ist (BGE 92 II 262 mit Hinweisen
auf frithere Entscheide; vgl. auch A. Troller, a.a.0., S. 762). Nach Art. 24 lit. ¢
MSchG kann sodann belangt werden, wer Erzeugnisse oder Waren, von denen er
weiss, dass sie mit einer nachgemachten, nachgeahmten oder rechtswidrigerweise
angebrachten Marke versehen sind, verkauft, feilhilt oder in Verkehr bringt. Diese
Bestimmung untersagt somit primir den Handel mit Waren, die im Sinne von
Art. 24 lit. a und b MSchG rechtswidrig mit der Marke gekennzeichnet worden sind.
Daneben erhilt aber Art. 24 lit. ¢ MSchG im internationalen Warenverkehr noch
eine selbstindige, von lit. a und b unabhingige Bedeutung. Wie erwihnt, ist das
Anbringen der Marke im Ausland nach schweizerischem Markenrecht bedeutungslos
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und somit nicht unmittelbar nach Art. 24 lit. a oder b MSchG erfassbar. Sobald
aber die so gekennzeichnete Ware auf das schweizerische Gebiet und damit in den
territorialen Schutzkreis des schweizerischen Markenrechts gelangt, wird die im
Ausland vom Berechtigten oder Unberechtigten angebrachte Marke rechtswidriger-
weise angebracht und daher von Art. 24 lit. ¢ MSchG erfasst, wenn der schweize-
rische Markeninhaber nicht die Zustimmung zu ihrer Verwendung in der Schweiz
erteilt hat (4. Troller, a.a.0., S. 762; BGE 105 II 53; ebenso betreffend Patent-
gesetz BGE 97 II 172). Es folgt daraus, dass im vorliegenden Fall eine Marken-
rechtsverletzung im Sinne von Art. 24 lit. ¢ MSchG vorliegt, was grundsitzlich nach
einer Anwendung von Art. 32 Abs. 2 MSchG ruft ...

d) Nach § 99 Abs. 3 StPO muss die Konfiskation nicht nur gesetzlich zulissig,
sondemn auch “durch das offentliche Interesse gefordert” sein. Hiezu enthilt der
Entscheid des Strafgerichtsprisidenten keine Ausfilhrungen. Es stellt sich in diesem
Zusammenhang vorab die Frage, ob das kantonale Recht mit diesem Erfordernis
eine zusitzliche, im Bundesrecht (Art. 32 Abs. 2 MSchG) nicht enthaltene Voraus-
setzung aufstellt. Dies ist zu verneinen. Nach der Rechtsprechung des Bundes-
gerichts schiitzt Art. 24 MSchG den Markeninhaber nur gegen Handlungen, durch
die das Publikum iiber die Herkunft eines Erzeugnisses getiuscht werden kénnte
(BGE 105 II 53, 95 II 193 und 465, 86 II 279). Daraus folgt, dass im Falle einer
Markenrechtsverletzung im Sinne von Art. 24 MSchG stets auch das offentliche
Interesse tangiert sein muss. Dies ist hier offensichtlich der Fall. Den Appellanten
ist zwar darin zuzustimmen, dass das Publikum kaum davon ausgehen diirfte, es
handle sich bei den Feuerzeugen um echte Goldbarren. Darauf kommt es jedoch
unter dem Gesichtspunkt des Markenrechts nicht entscheidend an. Wesentlich ist
vielmehr, dass das Publikum iber die Herkunft der Feuerzeuge getduscht wird,
muss es doch angesichts des darauf angebrachten Markenzeichens und der Ge-
schiftsfirma der Bank X. annehmen, die Feuerzeuge wiirden von dieser Bank ver-
trieben. Es besteht somit durchaus ein 6ffentliches Interesse, dass die Feuerzeuge
nicht gehandelt, sondem vernichtet werden. Dieses Offentliche Interesse muss
unter dem Gesichtspunkt von § 99 Abs. 3 StPO geniigen, zumal das Bundesrecht
die Voraussetzungen fiir eine Vemichtung abschliessend umschreibt und dabei kein
dariiber hinausgehendes 6ffentliches Interesse verlangt ...

Anmerkung

Im Zusammenhang mit der Zunahme des Handels mit gefdlschten Waren oder mit
Waren, die mit falschen Herkunftsangaben versehen sind, sucht der geschidigte
schweizerische Produzent nach Wegen und Mitteln, diesen Handel unterbinden zu
lassen, um zu vermeiden, dass die Schweiz als Transitland zur “Reinwaschung”
gefilschter Ware missbraucht wird. Das Urteil des Appellationsgerichts Basel-Stadt
vom 28. November 1984 hat eine interessante Bestimmung der Basler Strafprozess-
ordnung zum Gegenstand, die im Kampf gegen den Transithandel von Filschungen
vermehrte Beachtung finden diirfte. Der in diesem Entscheid zitierte § 99 StPO
lautet wie folgt:
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“Fiihrt ein Strafverfahren nicht zur Verurteilung des Angeschuldigten, so kann ein beson-
deres Verfahren auf Konfiskation von Sachen eingeleitet werden, die im Falle der Verurteilung
zur Strafe hiitten konfisziert werden diufen. .

Der Antrag auf Konfiskation ist durch den Staatsanwalt, den Privatkliger oder den Ver-
zeiger beim Richter zu stellen.

Der Richter wird die Konfiskation verfigen, wenn sie gesetzlich zuldssig und durch das
offentliche Interesse gefordert ist.”

Erfreulicherweise findet in diesem kantonalen Urteil die durch das Bundes-
gericht eingefiihrte Praxis ilber Markenverletzungen durch Kennzeichnung im Aus-
land, aber mit Einfuhr in die Schweiz oder Transit durch die Schweiz volle Be-
achtung. Diese Rechtsprechung wurde in neuerer Zeit durch BGE 105 II 49 ff.
(Schutzmarke OMO) aktuell. Auf S. 53 wird erkannt, dass, obwohl im internatio-
nalen Warenverkehr die Kennzeichnung im Ausland vom schweizerischen Recht
nicht erfasst wird, dennoch das schweizerische Markenrecht verletzt sei, wenn die
Ware ohne Zustimmung des schweizerischen Markeninhabers in die Schweiz ein-
gefiihrt wird. In BGE 109 IV 146 (Fall ROLEX) wurde entschieden, dass es fiir den
strafrechtlichen Schutz geniige, “wenn eine Teilhandlung im Inland ausgefiihrt
wurde, wie der Versand unrechtmassig markierter Ware in das Ausland, wo die
Marke nicht geschiitzt ist”. Diese Praxis ist dann in BGE 110 IV 109 ff. (Fall
Lacoste) dahingehend prizisiert worden, dass beim Distanzkauf der Tatbestand
von Art. 24 lit. ¢ MSchG bereits mit dem Versand an den Kiufer vollendet ist und
dass der strafrechtliche Schutz des MSchG territorial wohl an das Gebiet der Schweiz
gebunden ist, dass aber Zollfreibezirke markenrechtlich als schweizerisches Gebiet
zu betrachten sind. Das Bundesgericht vertritt hier die Meinung, dass das Fernhalten
der unbefugt mit einer fremden Marke versehenen Ware vom inldndischen Wirt-
schaftsverkehr, d.h. vom schweizerischen Binnenmarkt, der Anwendung von Art. 24
lit. ¢ MSchG nicht entgegensteht, da ansonst als erlaubt gelten miisste, ausschliess-
lich fiir den Export bestimmte Erzeugnisse in der Schweiz mit dem nachgemachten
oder nachgeahmten Markenzeichen eines Dritten zu versehen, was nicht der Sinn
des Gesetzes sein konne.

Christian Englert
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III. Muster- und Modellrecht

Art. 24 Ziff. 1-3 MMG — “POLO”

— Das Privatstrafverfahren gemdss MMG ist nach aargauischer Prozessordnung
ein dem Zivilverfahren angendhertes Strafverfahren, in welchem der Privat-
strafkldger iiber den Strafanspruch frei entscheiden kann. Es gelten zwar die
Offizialmaxime und der Grundsatz der Erforschung der materiellen Wahrheit,
doch haben die Parteien das ihnen Mogliche beizutragen, weshalb es nicht
angeht, dem Gericht einfach Antrige auf Beizug von Unterlagen zu stellen,
wenn solche Unterlagen ohne weiteres vom Antragsteller selbst erhoben und
ins Recht gelegt werden kdnnen.

— Der Anspruch der Kligerin gegeniiber dem Beklagten besteht unabhdngig von
der Duldung von Modellverletzungen Dritter. Eine kligerische Duldung der -
Modellverietzung Dritter wihrend lingerer Zeit hitte allenfalls nur dem Unter-
gang des Modellrechts gegeniiber diesen Dritten, nicht aber den Untergang
generell, insbesondere nicht gegeniiber den Beklagten, die rechtzeitig ins Recht
gefasst worden sind, zur Folge.

— Der Gesamteindruck der beiden Modelle ist gleich. Die Unterschiede in den
Modellen der Beklagten bestehen einzig in gewissen Details. Diese lassen sich
jedoch nur bei sehr sorgfiltiger Betrachtungsweise erkennen und dndern am
gleichen Gesamteindruck nichts. Ebensowenig vermag die Tatsache, dass die
kldgerische Uhr aus wertvollem und schwerem, die Uhr des Beklagten dagegen
aus billigem und leichtem Metall hergestellt ist, den optischen iibereinstim-
menden Gesamteindruck umzustossen.

— Die in der Uhrenbranche versierten Fachleute handelten, wenn nicht mit
direktem, so doch zumindest mit Eventualvorsatz.

— La procédure pénale sur plainte prévue par la L DM] est une procédure pénale
similaire @ une procédure civile dans laquelle le demandeur peut déterminer
librement ses conclusions pénales. La maxime d’office et le principe de la
recherche de la vérité matérielle s'appliquent, mais les parties doivent y
collaborer autant que possible; c’est pourquoi il n’est pas concevable de
conclure simplement a I'apport de piéces lorsque celui qui a déposé de telles
conclusions peut sans autre apporter ces piéces et les déposer dans la pro-
cédure.

— Le droit de la demanderesse envers le défendeur existe indépendamment de la
tolérance d’atteintes @ son modéle par des tiers. Une tolérance par la de-
manderesse de la violation de son modéle par des tiers durant une longue
période pourrait tout au plus avoir comme conséquence la perte du droit au
modeéle vis-a-vis de ces tiers, mais non une perte générale, en particulier pas
envers le défendeur contre lequel une action a été ouverte en temps utile.

— L'impression d'ensemble des deux modéles est semblable. Les différences
dans les modéles du défendeur proviennent uniquement de certains détails.
Ceux-ci ne peuvent étre cependant découverts qu'aprés un examen Irés
attentif et ne modifient en rien l'impression d’ensemble. Le fait que la montre
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de la demanderesse est faite en métal précieux et lourd et celle du défendeur
en revanche en métal bon marché et léger ne peut pas non plus modifier
Pimpression d’ensemble optiquement semblable.

— Les gens de la branche horlogére ont agi intentionnellement ou, pour le
moins, avec dol éventuel

Entscheid des OG Aargau vom 9. Mai 1985 i.S. S.A. Ancienne Fabrique Georges
Piaget & Cie. Genéve gegen C.F. und H.H. (mitgeteilt von RA Frangois Blum in
Genf)

Die Kligerin hinterlegte am 1. November 1978 unter der Nr. 67 768 acht Uhren-
modelle beim Internationalen Register fiir Muster und Modelle in Genf. Sie reichte
gegen die Beklagten am 15. Dezember 1983 Privatstrafklage wegen Widerhandlung
gegen Art. 24 Ziff. 1-3 MMG ein und machte geltend, jene hitten als Verantwort-
liche der Firma EST die geschiitzten Modelle der Kligerin sklavisch nachgeahmt
und in Verkehr gebracht.

Die Beklagten bestritten die Giiltigkeit der hinterlegten Modelle. Sie machten
geltend, die von der Kligerin als originell bezeichneten Merkmale seien schon vor
der Modellhinterlegung bekannt gewesen. Zudem habe sich die Kldgerin nach der
Hinterlegung nicht konsequent gegen Nachahmungen zur Wehr gesetzt, und schliess-
lich seien die Uhrenmodelle der EST von den Polo-Modellen der Klégerin klar zu
unterscheiden.

In ihrer “Strafanzeige” vom 15. Dezember 1983 an die Staatsanwaltschaft des
Kantons Aargau stellte die Kligerin die folgenden Antrige:

“l. Es seien sofort die sklavisch den Produkten der Anzeigestellerin nachgeahmten Uhren
mit oder ohne der Bezeichnung “Chevaliére” in simtlichen Riumlichkeiten inkl. Lager der
beschuldigten Firma EST zu beschlagnahmen, mdglichst noch bevor die letzten Weihnachts-
auslieferungen erfolgen.

2. Zu beschlagnahmen seien ebenfalls sofort die simtlichen Dokumente, welche die Her-
kunft namentlich der sklavisch nachgeahmten Bestandteile der Uhr (Gehduse und Armband)
aufzeigen.

3. Es seien umgehend Massnahmen zu ergreifen, die es der Beschuldigten verunmdglichen,
die Produktion der sklavisch nachgeahmten Uhr fortzusetzen bzw. bereits produzierte Uhren
weiter auszuliefern.

4. Im iibrigen sei die Strafuntersuchung an Hand zu nehmen.

5. Siamtliche Verfahrens- und Anwaltskosten seien der Beschuldigten aufzuerlegen.”

Das Bezirksgericht Rheinfelden befragte an der Verhandlung vom 24. Oktober
1984 die Parteien und erkannte gleichentages:

“l. a) Die Beklagten 1 und 2 werden schuldig befunden, widerrechtlich nachgeahmte
Gegenstinde verkauft, feilgehalten und in Verkehr gebracht zu haben.

b) Sie werden hierfiir in Anwendung von Art. 24, 25 Abs. 1 Ziff. 2 MMG mit einer Busse
von Fr. 1°000.— bestraft.

¢) Bei Nichtbezahlung der Busse innert 2 Monaten kann dieselbe in 33 Tage Haft um-
gewandelt werden gemiss Art. 49 Ziff. 3 Abs. 3 StGB.

2. Die beschlagnahmten Gegenstinde werden eingezogen gemiiss Art. 29 MMG.”
Gegen diesen Entscheid legten die Beklagten Berufung an das Obergericht ein.
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Aus den Erwdgungen des Obergerichts:

1. a) Es ist unbestritten, dass die Kldgerin ihre Modelle am !. November 1978
unter der Nr. 67 768 hinterlegt hat. Diese Hinterlegung begriindet die Vermutung
der Neuheit der Modelle (Art. 6 MMG).

Die Beklagten behaupten, die Hinterlegung sei ungiiltig, weil die Uhrenmodelle
zur Zeit der Hinterlegung nicht neu gewesen seien (Art. 12 Ziff. 1 MMG). Dieser
Nachweis wird indessen durch die ins Recht gelegten Beispiele (AB 5—11) nicht
erbracht. Die beiden Uhren in AB 5 oben unterscheiden sich von den Modellen der
Kligerin klar durch ein vom Band grossenmissig abgesetztes Gehiduse, auf dessen
Seite die Struktur des Bandes nicht weitergefiihrt wird. Auch bei der Uhr in AB 6
wird die Struktur des Bandes auf dem Gehiuserand (anders aber auf dem Ziffer-
blatt) nicht weitergefiihrt. In AB 7 besteht das Band aus einer Folge gleicher flacher
Elemente und nicht, wie beim Modell der Klzgerin, abwechselnd aus flachen/breiten
und abgerundeten/schmalen Elementen. Dasselbe gilt fiir die mittlere Uhr in AB 8
- das dortige Band besteht aus gleichen Elementen — wie fiir die mittlere Uhr in
AB 9 (das farbige Bild befindet sich in der Berufungsantwortbeilage 4). Zudem sind
das Zifferblatt und die Enden des Bandes mit Perlen bestiitkt. In AB 10 und 11
finden sich keine flachen Elemente, und die Zwischenteile des Bandes sind nicht
poliert und glinzend wie bei den Modellen der Kldgerin, sondern mit Perlen be-
stiickt. Alle diese Uhren unterscheiden sich auf den ersten Blick deutlich von den
Modellen der Klagerin. Die Unterschiede sind schon aufgrund der eingelegten Photo-
kopien klar ersichtlich, und es eriibrigt sich, die Originalkataloge einzuholen, ganz
abgesehen davon, dass es an den Beklagten gelegen hiitte und auch ohne weiteres
moglich gewesen wire, farbige Kopien erstellen zu lassen und zu den Akten zu
geben.

b) In der Berufung verweisen die Beklagten neu auf einen zwischen der Kligerin
und der Firma X. vor der Cour de Justice in Genf hingigen Zivilprozess, wo es u.a.
ebenfalls um die Giiltigkeit der kldgerischen Modelle Nr. 67 768 gehen und die
Firma X. Widerklage auf Nichtigerkldrung dieser Modelle erhoben haben soll. Die
X. S.A. soll ein Dossier von 141 Uhrenmodellen zusammengestellt haben, welche
vor der kldgerischen Hinterlegung bekannt waren. Ingbesondere sollen 11 auf-
gefihrte Modelle die Neuheit der kligerischen Modelle eindeutig zerstoren (Be-
rufung S. 5/6). Es wird von den Beklagten beantragt, die Akten des Genfer Prozesses
beizuziehen oder das Strafverfahren bis zum rechtskriftigen Abschluss jenes Pro-
zesses zu sistieren. Diesen Begehren ist nicht stattzugeben.

Das Privatstrafverfahren ist ein dem Zivilverfahren angenihertes Strafverfahren,
in welchem der Privatstrafkliger iiber den Strafanspruch frei entscheiden kann. Es
gelten zwar die Offizialmaxime und der Grundsatz der Erforschung der materiellen
Wahrheit (§ 26 StPQ), doch haben die Parteien das ihnen Mdgliche beizutragen,
weshalb es nicht angeht, dem Gericht einfach Antrige auf Beizug von Unterlagen
zu stellen, wenn solche Unterlagen ohne weiteres vom Antragsteller selbst erhoben
und ins Recht gelegt werden koénnen. Vorliegendenfalls wire es den Beklagten,
deren Vertreter die Prozessakten des Zivilprozesses in Genf zur Einsicht erhielt,
ohne weiteres moglich gewesen, von den fraglichen, der Ansicht der Beklagten nach
beweiskriftigen Uhrenmodellen Photokopien zu erstellen und diese zu den Akten
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zu geben. Ein Beizug und eine Sichtung der Genfer Akten sind dem Obergericht
folglich nicht zuzumuten, und der Beweisantrag ist abzuweisen. Das als Berufungs-
beilage ins Recht gelegte Gutachten ist als Parteigutachten der Firma X. mit Vor-
sicht aufzunehmen und vermag den Beweis fiir die Ungiltigkeit des kligerischen
Modells Nr. 67 768 (von den acht unter dieser Nummer hinterlegten Modellen
interessieren hier nur die nachgemachten Modelle 6 und 7) nicht zu erbringen.
Im Gutachten wird allzusehr auf das Vorhandensein gewisser typischer Elemente
statt auf den Gesamteindruck Wert gelegt.

Gesamthaft bestehen ausser blossen Parteibehauptungen keine Anhaltspunkte
dafiir, dass die Uhrenmodelle der Kligerin bereits vor der Hinterlegung bekannt
waren. Die Modelle sind als giiltig hinterlegt anzusehen. Es besteht auch kein
Grund, das Strafverfahren bis zum rechtskriftigen Abschluss des Zivilprozesses
in Genf zu sistieren; aus jenem Verfahren werden sich kaum wesentliche Erkennt-
nisse fiir dieses Strafverfahren ergeben. Es ist anhand der vorhandenen Strafakten
zu entscheiden.

2. Soweit die Beklagten geltend machen, die Kldgerin habe sich gegen die vielen
Nachahmungen des Modells nach dessen Hinterlegung nur ungeniigend gewehrt,
ist mit der Vorinstanz festzustellen, dass sich die meisten der abgebildeten Uhren
vom kldgerischen Modell geniigend unterscheiden und dass sich die Klidgerin im
ibrigen konsequent gegen die Angriffe auf ihr Modell zur Wehr setzt. Es sei bei-
gefiigt, dass der Anspruch der Kldgerin gegeniiber den Beklagten unabhingig von
der Duldung von Modellverletzungen Dritter besteht. Eine kldgerische Duldung der
Modellverletzung Dritter wihrend lingerer Zeit hitte allenfalls nur den Untergang
des Modellrechts gegeniiber diesen Dritten, nicht aber den Untergang generell, ins-
besondere nicht gegeniiber den Beklagten, die rechtzeitig ins Recht gefasst worden
sind, zur Folge.

3. Wie die Vorinstanz richtig ausfiihrt, ist das Uhrengehiduse des kligerischen
Modells in seiner dusserlichen Erscheinung im Uhrenarmband vollstindig integriert.
Das Band verbreitert sich im Bereich des Uhrwerkgehiuses gleichmissig in einer
schwungvollen Linie, und die Gestaltung des ganzen Uhrenarmbandes zeichnet sich
durch eine Folge regelmissig abwechselnder flacher/breiter und abgerundeter/
schmaler Elemente aus, die sich auch aus dem Gehiuse selbst und auf dem Ziffer-
blatt, welches keinerlei Zahlen aufweist, fortsetzt. Die beschlagnahmte Uhr wie
auch die anderen Modelle der Beklagten weisen die gleichen originellen Flemente
der Piaget-Modelle auf und unterscheiden sich von diesen nicht. Der Gesamt-
eindruck ist gleich, und Unterschiede bestehen einzig in gewissen Details: Die
Modelle der Beklagten sind beim Uhrwerkteil nicht schwungvoll, sondern etwas
kantig abgerundet, das Glas hat gelben Abschlussring, die Zeiger sind auf einem
abgerundeten, nicht auf einem flachen Element angebracht, Sekundenzeiger,
Datumanzeige und Krone vorhanden. Diese lassen sich jedoch nur bei sehr sorg-
faltiger Betrachtungsweise erkennen und 4ndern am gleichen Gesamteindruck nichts
(vgl. BGE 8311 482, 104 II 330). Ebensowenig vermag die Tatsache, dass die Piaget-
Uhr aus wertvollem und schwerem, die Uhr der Beklagten dagegen aus billigem und
leichtem Metall hergestellt ist, den optischen iibereinstimmenden Gesamteindruck
umzustossen. Die Beklagten haben somit seit dem 13. Dezember 1982 dem Modell
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der Kligerin sklavisch nachgemachte Uhren verkauft und in Verkehr gebracht und
damit gegen Art. 24 Ziff. 2 MMG verstossen. Es kann ihnen als in der Uhrenbranche
versierten Fachleuten nicht abgenommen werden, dass sie die Modelle der Klégerin
nicht kannten und nicht mit der Moglichkeit rechneten, dass diese Modelle giiltig
geschiitzt waren. Im Gegenteil ist anzunehmen, dass sie zumindest um die nahe
Moglichkeit der geschiitzten Rechte wussten und einen Verstoss gegen das MMG
in Kauf nahmen. Sie handelten, wenn nicht mit direktem, so doch zumindest mit
Eventualvorsatz.

Die Kldgerin hat im Dezember von den Widerhandlungen der Beklagten Kenntnis
bekommen und mit der Strafanzeige vom 15. Dezember 1983 rechtzeitig Straf-
antrag gestellt (Art. 27 MMG).

4. Die von der Vorinstanz ausgefillte Busse von je Fr. 1°000.— ist dem Verschul-
den der Beklagten angemessen und nicht herabzusetzen. Auch die Einziehung der
beschlagnahmten Uhren gemiss Art. 29 MMG ist nicht zu beanstanden.

5. Demgemiss ist die Berufung abzuweisen.

Vorsorgliche Verfigung in Anwendung von Art. 28 MMG und Art. 9 UWG —
“LEROY”

— Massgebend sind beim Vergleich der streitigen Modelle nicht die einzelnen
Merkmale, unabhingig voneinander betrachtet, sondern vielmehr der Gesamt-
eindruck, den der Laie beim Betrachten der Modelle erhilt. Unterschiedliche
Gesamteindriicke bei denverschiedenen Modellen bei einer bloss summarischen
Kognition. Vorbehalt der definitiven Entscheidung im Hauptprozess.

— Art. 28 Abs. 1 MMG sieht die Moglichkeit der Beschlagnahmung als vor-
sorgliche Massnahme nur aufgrund erfolgter Zivil- oder Strafklage vor.

— Ce qui est déterminant dans la comparaison des modéles litigieux, c’est
limpression d’ensemble que ressent le profane en voyant les modéles et non
leurs caractéristiques particuliéres considérées isolément les unes des autres.
Impressions d’ensemble dissemblables des différents modéles consécutive-
ment @ un exarmen sommaire. Réserve d'une décision définitive dans le
procés au fond.

— L’art. 28 al, 1 LDMI prévoit la possibilité d’une saisie conservatoire seulement
consécutivement 4 l'introduction d’une action civile ou pénale.

Appellationshof Bern 15. Mai 1985 i.S. Baume & Mercier S.A. Gengve gegen XY.
(mitgeteilt von RA Dr. Gabrielle Kaufmann in Genf)
Aus den Erwdgungen:

II. Streitig ist im vorliegenden Verfahren im wesentlichen, ob die von der Appel-
lantin in Verkehr gebrachten Uhren mit den Bezeichnungen M 1235, L 1235,
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M 1235 B, L 1235 B, M 1237 und L 1237 Nachahmungen oder Nachmachungen
der Modelle “Le Roy” darstellen, welche die Appellantin am 31. Mérz 1981 inter-
national nachweisbar hinterlegt hat. Der Vorderrichter hat diese Frage verneint und
das Gesuch abgewiesen mit der Begriindung, der unbefangene Betrachter stelle
zwischen den beiden Uhren, trotz dhnlicher Grundkonzeption, sofort mehrere
Unterschiede fest. Ins Auge fielen dabei insbesondere die andere Form des Glas-
reifes des Gehiuses (die “Lunette”), das Fehlen der Zierknopfe auf dem Armband
der gesuchsgegnerischen Uhren sowie das verschiedenartig gestaltete Zifferblatt.
Die feineren Proportionen bzw. die flachere Ausfithrung des gesuchstellerischen
Modells liessen schliesslich ebenfalls einen unterschiedlichen Gesamteindruck
entstehen. Dies gelte auch beziiglich der sorgfiltigeren Ausfithrung der Le Roy-
Uhr, ersichtlich z.B. an der versenkten Krone, wodurch diese Uhr als exklusiver
erscheine.

III. Entgegen dem Wortlaut des vorgelegten Kataloges der Firma XY. sind die
in diesem Prospekt abgebildeten, Gegenstand dieses Verfahrens bildenden Uhren
bisher nicht hinterlegt worden.

IV. Der gesuchstellerische Anspruch leitet sich — wie eingangs erwihnt — aus
dem Bundesrecht ab. Die Geltendmachung sich hieraus ergebender vorsorglicher
Massnahmen richtet sich nach dem kantonalen Recht, soweit das Bundesrecht
nicht eigene Vorschriften enthilt (BGE 69 II 126). Anwendbar sind i.c. demnach
die Bestimmungen der bernischen Zivilprozessordnung iiber die einstweiligen Ver-
figungen, Art. 326 ff. ZPO; fir den vorliegenden Fall gilt im besonderen Art. 326
Ziff. 3 ZPO. Demgemiss geniigt hier eine bloss summarische Kognition; eine ab-
schliessende Priifung des Streitfalles braucht in diesem Verfahren nicht vorgenom-
men zu werden. Die definitive Entscheidung der Streitfrage bleibt dem Haupt-
prozess vorbehalten, der bereits hingig sein kann oder erst nachher angehoben wird
(vgl. dazu Leuch, N. 3 zu Art. 326 ZPO).

Selbst bei Beriicksichtigung dieser Ausgangstage kann der Auffassung des Vorder-
richters nicht in allen Teilen gefolgt werden. Es miissen hier vielmehr Unterschei-
dungen angebracht werden hinsichtlich der XY-Modelle Nm. 1235 einerseits und
1237 anderseits. Dies aus folgenden Griinden:

Auszugehen ist bei der Beantwortung der Frage, ob vorliegend eine unzulissige
Nachahmung oder Nachmachung vorliegt, von der Feststellung, dass als wesent-
liche Merkmale der vorgelegten Le Roy-Uhr der Kontrast zwischen der schwarzen
Grundfarbe des Gehiuses und den goldfarbenen Zierleisten beidseitig davon sowie
die vier goldfarbenen Zierknopfe auf dem Gehduse anzusehen sind. Dies im Gegen-
satz zu den Zierknopfen auf dem Armband der gesuchstellerischen Uhr, die nach
Meinung der Kammer nicht ein wesentliches Charakteristikum darstellen; sie fallen
zwar dem Betrachter wohl auf, doch handelt es sich um eine Erginzung, die sich
durch das (mégliche) Auswechseln der Armbénder jederzeit eliminieren lésst.

Wesentlich sind indessen nicht die einzelnen Merkmale, unabhingig voneinander
betrachtet. Massgebend ist vielmehr der Gesamteindruck, den der Laie beim Be-
trachten der Modelle erhilt. Davon ausgehend lisst sich festhalten, dass beziiglich
der gesuchsgegnerischen Modelle Nrn. 1235 und 1235 B beim nichtfachminnischen
Beschauer der Eindruck erweckt wird, dass es sich um die gleiche Uhr handelt, wie
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sie von der Gesuchstellerin als Eigenprodukt ins Recht gelegt wird. Diese Fest-
stellung gilt am offensichtlichsten bei den Modellen Nr. 1235. Aber auch bei den
Modellen Nr. 1235 B bewirken die einheitliche Farbe (ndmlich grau in verschiede-
nen Schattierungen) sowie das Gehiuse in seiner Gesamtform den gleichen Gesamt-
eindruck wie die Le Roy-Uhr. Eine Nachahmung bzw. Nachmachung im Sinne des
Musterschutzes lisst sich bei diesen Modellen bei summarischer Kognition nicht in
Abrede stellen.

Anders verhilt es sich dagegen bei den Modellen Nr. 1237. Hier ist Blickfang vor
allem die Farbgebung des Zifferblattes, was zur Folge hat, dass die Form des
Gehiuses vom Laien ohne Zweifel weniger beachtet wird. Obwohl hier das Form-
verhiltnis zwischen Zifferblatt und Gehéuse dasselbe wie bei den Modellen Nr. 1235
ist, ist der Gesamteindruck dieser Uhren doch wesentlich verschieden von dem,
der beim Betrachten der Le Roy-Uhr erweckt wird; fiir den nichtfachminnischen
Interessenten ergibt sich hier das Bild verschiedener Uhren. Die Tatsache, dass das
Zifferblatt mit relativ kleinem technischem Aufwand ausgewechselt werden kann,
ist fiir die Beurteilung nicht wesentlich, geht es hier doch primir um das Empfinden
des Laien, hervorgerufen durch die Gestaltung der Uhr, wie er sie priasentiert erhilt.

Im Gegensatz zu den Modellen Nrn. 1235 und 1235 B ist deshalb in bezug auf
die Modelle Nr. 1237 die Berechtigung des Vorwurfs der Nachahmung bzw. Nach-
machung zu verneinen. Das Begehren um Erlass einschneidender vorsorglicher
Massnahmen, wie sie mit Ziff. 1 und 2 der gesuchstellerischen Rechtsbegehren
verlangt werden, ist deshalb beziiglich der Modelle Nr. 1237 abzuweisen. Zur Dis-
kussion stehen konnte diesbeziiglich bestenfalls ein Verbot zu Lasten der Appella-
tion, diese Uhren weiterhin in ihren Prospekten als “modéles déposés’ zu bezeich-
nen. Ein entsprechendes Begehren liegt jedoch nicht vor.

V. Zu priifen bleibt die Frage, ob beziiglich der Modelle Nm. 1235 und 1235 B
dem Rechtsbegehren Ziff. 2 der Gesuchstellerin, wonach “alle im Lager der Gesuchs-
gegnerin in X. vorhandenen Nachahmungen oder Nachmachungen ... zu beschlag-
nahmen” seien, zu entsprechen ist.

Richtig ist, dass Art. 28 Abs. 1 MMG die Moglichkeit der Beschlagnahmung als
vorsorgliche Massnahme vorsieht, jedoch nur aufgrund erfolgter Zivil- oder Straf-
klage. Diese Voraussetzung trifft hier nicht zu; ein Hauptprozess wurde von der
Firma Baume & Mercier S.A. in der strittigen Angelegenheit bis heute nicht ein-
geleitet; die Gesuchstellerin beschrinkte sich bisher darauf, ihre Anspriiche auf dem
Wege des Summarverfahrens geltend zu machen. Ganz abgesehen davon, dass die
Beschlagnahmung ihre Verankerung doch wohl eher im strafrechtlichen Bereich hat,
lasst sie sich schon deshalb nur schlecht in den Rahmen einer einstweiligen Ver-
figung stellen, weil diese ja keine definitive Entscheidung der hingig gemachten
Streitfrage bringt, sondern diese dem bereits angehobenen oder noch anzuhebenden
Hauptprozess vorbehilt. In diesem Hauptverfahren, in welchem nicht eine bloss
summarische Kognition geniigen wird, wird dann auch die Frage der Zuléssigkeit
einer Beschlagnahmung, welche die gleichen Wirkungen hat wie eine privatrecht-
liche Sequester (Art. 480 OR), gestellt werden konnen und zu priifen sein. Fiir das
hier eingeleitete Summarverfahren ist das diesbeziigliche Begehren auch beziiglich
der Modelle Nrn. 1235 und 1235 B abzuweisen.
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Aus diesen Griinden wird erkannt:

1. Der Gesuchsgegnerin wird verboten, ihre Armbanduhren Marke “XY”, Mo-
delle Nrn. M 1235, L 1235, M 1235 B und L 1235 B weiter herzustellen, herstellen
zu lassen, feilzubieten, zu verkaufen oder anderweitig in Verkehr zu bringen.

Die Gesuchsgegnerin wird darauf aufmerksam gemacht, dass eine Widerhandlung
gegen dieses auf Unterlassung lautende Urteil gemiss Art. 403 ZPO auf Antrag der
Gegenpartei mit Busse bis zu Fr. 5°000.—, womit Haft oder in schweren Fillen
Gefingnis verbunden werden kann, bestraft wird.

2. Das Gesuch wird beziiglich der Uhren Marke “XY”, Modelle Nrm. M 1237
und L 1237 abgewiesen.

3. Das Begehren um Beschlagnahmung aller in Ziff. 1 und 2 hievor genannten
Uhren Marke “XY” wird abgewiesen.

5. Der Gesuchstellerin/Appelantin wird Frist gesetzt, innerhalb von dreissig
Tagen seit Zustellung dieses Entscheides beim zustindigen Gericht beziiglich des
Verbotes der in Ziff. 1 hievor genannten Uhren der Marke “XY”’ den Hauptprozess
einzuleiten, unter Androhung des Dahinfallens dieser Verfiigung bei nicht recht-
zeitiger Klageeinreichung.

Anmerkung

Die Feststellung des Appellationshofes, dass Art. 28 Abs. 1 MMG die Moglich-
keit der Beschlagnahmung als vorsorgliche Massnahme nur aufgrund erfolgter Zivil-
oder Strafklage vorsieht, bedarf eines Vorbehaltes hinsichtlich der Anwendung der
Bestimmungen in den Prozessordnungen kantonalen Rechts.

Zumal wenn nebst der MMG-Verletzung auch noch Umstinde vorliegen, die
nicht dem spezifisch muster- und modellrechtlichen Sachverhalt angehoren, aus
anderen Griinden widerrechtlich sind und fiir den Berechtigten einen erheblichen
und schwer ersetzbaren Nachteil bedeuten, so darf wohl der Richter aufgrund der
kantonalen Prozessordnung die geeigneten vorsorglichen Massnahmen anordnen
noch bevor eine Zivil- oder Strafklage eingereicht wurde. Die aus dem Wortlaut
von Art. 28 Abs. 1 MMG sich ergebende Einschrinkung, dass solche vorsorgliche
Verfiigungen nur nach erfolgter Zivil- oder Strafklage zu erlassen sind, darf nicht
auf Sachverhalte ausgedehnt werden, die nicht direkt mit der Verletzung des Muster-
und Modellschutzes im Zusammenhang stehen. Prof. 4. Troller scheint iiberdies
eine largere Gerichtspraxis zu befurworten. Nach ihm entspricht die Moglichkeit
einer vorsorglichen Massnahme vor Einleitung des Hauptprozesses der Rechtsiiber-
zeugung im gesamten Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes. “Das ist auch in
bezug auf vorsorgliche Massnahmen bei Muster- und Modellrechtsverletzungen
anzunehmen, obgleich Art. 28 MMG ausdriicklich sagt: Aufgrund erfolgter Zivil-
oder Strafklage” (Troller, Immaterialgiiterrecht, Bd. II, 3. Aufl., S. 1074).

In der Studie von Alain Gloor iiber “Vorsorgliche Massnahmen im Spannungs-
feld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht” (1982) wird die Ansicht
vertreten, die enge Formulierung im MMG enthalte eine ‘“Liicke”, die durch die
umfassenderen Vorschriften des PatG und des UWG zu erginzen sind (S. 165).
M.E. wird der Richter sich zweckmissiger an die kantonale Prozessordnung halten.

Christian Englert
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IV. Urheberrecht

Art. 9 Abs. 2, Art. 42 Ziff. 1 URG — “MAN NANNTE IHN STONE”

— Der Inhaber der Filmverleih-Rechte ist nicht legitimiert, zivilrechtliche
Anspriiche wegen der unbefugten audiovisuellen Verwertung des gleichen
Streifens zu stellen.

— Le titulaire des droits de diffusion d’un film n’'est pas légitimé d faire valoir
des prétentions civiles en raison d'une exploitation audio-visuelle sans droit
du méme film.

OGer TG vom 12. Januar 1984, publiziert in SJZ 82 (1966) 31 Nr. 6

1. Eine deutsche Firma erwarb 1980 am Film “Man nannte ihn Stone” die
Urheberrechte fiir die Bundesrepublik Deutschland, die Deutsche Demokratische
Republik, Osterreich und die Schweiz. 1981 iibertrug sie die Rechte, den Film
wihrend funf Jahren in der Schweiz im Format von 35 mm auszuwerten und vor-
zufithren, auf die X-AG in Ziirich. Alle anderen Rechte behielt sie sich vor. Dazu
gehorten insbesondere die Rechte am Schmalfilm, zu denen auch der Videokasset-
tenfilm zdhlt. Im Jahre 1982 liess der Beklagte den Film auf einer Videoanlage in
seinem Restaurant vorfithren. Jedermann hatte Zutritt. Er wurde daraufhin wegen
Verletzung von Urheberrechten durch die X-AG verzeigt und vom Bezirksamt
gestiitzt auf Art. 42 Ziff. 1 lit. ¢ URG mit Fr. 150.— gebiisst.

In der Folge klagte die X-AG gegen den Beklagten auf Zahlung von Schaden-
ersatz in der Hohe von Fr. 5°000.— nebst Zins, Schaden, der ihr angeblich besonders
dadurch entstanden sei, dass die Kinobesitzer von Bischofszell, Wil, Amriswil und
Weinfelden wegen der Vorfihrung des Filmes durch den Beklagten mit ihr iiber-
haupt keine Mietvertrige abgeschlossen, solche Vertrige riickgingig gemacht oder
nicht erneuert und weniger Eintritte verzeichnet hitten.

2. Die Aktivlegitimation der Kldgerin wird vemneint. Unbestrittenermassen
wurden ihr lediglich die Filmverleih-, nicht aber die audiovisuellen Rechte iiber-
tragen. Wenn darum Videokassetten im Verkehr sind, beriihrt dies ihre Rechte
nicht. Verletzt sind héchstens Urheberrechte der deutschen Firma, wenn diese die
audiovisuellen Rechte nicht anderweitig vergeben hat. Als Lizenznehmerin konnte
die X-AG nur beziiglich der iibertragenen Rechte in die Stellung des Urhebers
treten, sich folglich auch bloss insoweit auf ein selbstidndiges Klagerecht berufen
(Christ, Das Urheberrecht des Filmschaffenden, S. 67 und 97; Guldener, Schwei-
zerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S. 139 ff.).

Wire die Aktivlegitimation zu bejahen, konnte die Klage kaum geschiitzt werden,
sind doch weder Schaden noch Kausalzusammenhang ausgewiesen. Der Film stand
gemiss Filmbesucherstatistik im 552. Rang und wurde aus dem Verkehr gezogen,
weil er “‘nicht gut war und auch nicht gut lief”.
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Art. 12, 13, 36, 47 LDA et art. 240, 241, 327 CPS — “BILLET 100 Frs.”

— Un billet de banque est en méme temps un moyen de paiement et une oeuvre
dart.

— Un photo-montage original, dans lequel est comprise la représentation fideéle
d’un billet de banque, constitue une oeuvre d’art individuelle, qui jouit d’une
protection prioritaire par rapport au billet de banque.

— La protection du droit d’auteur du billet de banque est subordonnée et n’est
pas lésée par un tel photo-montage.

— Des falsifications ou des imitations de billets de banque sont punissables en
vertu des art. 240, 241 et 327 CPS seulement si elles peuvent étre confondues
avec les billets de banque véritables.

— Fine Banknote ist gleichzeitig Zahlungsmittel und Kunstwerk.

— Fine neugeschaffene Photomontage, in der die getreue Abbildung einer Bank-
note einbezogen wird, stellt ein individuelles Kunstwerk dar, welches im Ver-
gleich zur Banknote vorrangigen Schutz geniesst.

— Der urheberrechtliche Schutz der Banknote ist zweitrangig und wird durch
eine solche Photomontage nicht verletzt.

— Fdlschungen oder Nachahmungen von Banknoten sind gemdss Art. 240, 241
und 327 StGB nur strafbar, wenn sie mit echten Banknoten verwechselt
werden konnen.

ATF du 21 mars 1985 dans la cause Banque nationale suisse contre Th.B.
(communiqué par Me Yves Burnand, Lausanne)

Extrait des faits:

A.Th. B. est rédacteur en chef de I’hebdomadaire “L’Illustré”. Il a fait publier
sur la page de couverture du numéro du 16 décembre 1981 un montage photo-
graphique représentant un pompier tentant d’éteindre, au moyen d’une lance 4 in-
cendie, un billet de 100 fr. suisses enflammsé; les termes ‘“Comment sauver votre
argent” et une allusion aux dégits de I'inflation précisent le sens de cette représen-
tation.

S’étant en vain opposée a cette publication, la Banque nationale suisse (BNS)a
déposé plainte contre le rédacteur en chef, qui a été condamné le 15 juin 1983 par
le Tribunal de police du district de Lausanne & payer une amende de 1’000 fr. et &
publier le dispositif du jugement, pour infraction a la loi fédérale sur le droit
d’auteur (LDA; RS 231.1).

Le 9 janvier 1984, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a
admis le recours du condamné et P'a libéré des fins de la poursuite pénale; des
dépens ont été mis 4 la charge de la BNS.

B. La BNS se pourvoit en nullité. Elle demande I’annulation de 1’arrét du 9
janvier 1984 afin que B. soit condamné par l'autorité cantonale pour infraction 4 la
LDA.
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La cour cantonale a déclaré se référer aux considérants de son arrét. Le Ministére
public de la Confédération a confirmé que la pratique restrictive de la BNS en
matiére d’autorisation de reproduire des billets de banque se justifiait dans le cadre
de 1a lutte contre la mise en circulation de faux billets; il s’est référé ala p. 6 ch. 6
du mémoire de la BNS.

Considérants en droit:
1. ...

2. L’art. 270 al. 1 PPF prévoit que, dans les cas qui ne sont poursuivis que sur
plainte du 1ésé, le droit de recours appartient aussi au plaignant. La recourante
invoque la violation de I'art. 47 LDA; il y est précisé que les poursuites pénales
n'ont lieu que sur plainte, celle-ci pouvant étre déposée par toute personne lésée
par Tacte ou Pomission qui donne lieu & la poursuite. La jurisprudence a déja
reconnu & la BNS la qualité pour se pourvoir en nullité lorsqu’elle fait valoir une
atteinte 4 son droit exclusif de reproduire les effigies figurant sur les billets de
banque (ATF 99 IV 52 c. 2). Encore faut-il que le délai de protection de ce droit
exclusif ne soit pas échu (art. 12, 13 et 36 ss. LDA).

En Tespéce, la BNS a acquis des graphistes créateurs du billet de 100 fr., les
époux Hiestand, le droit exclusif de reproduire les effigies et dessins figurant sur
cette coupure. Ce droit s’étend aussi bien & la reproduction pure et simple qu’a la
reproduction modifiée (voir Troller, Immaterialgiiterrecht, vol. II, Bale 1971,
p. 889/890 ss.). Le délai de protection de ce droit n’est pas échu.

En conséquence, la BNS a, en tant que plaignante, la qualité pour se pourvoir
en nullité.

3. La cour cantonale a considéré que le montage photographique litigieux
constitue une création propre et qu’il s’agit ainsi d’une oeuvre nouvelle portant
une empreinte créatrice d’une part, oeuvre dont 'individualité efface I'individualité
de Toeuvre utilisée, d’autre part. Or, selon l'arrét attaqué, cette création propre
doit étre reconnue licite, car le droit suisse n’étend pas la protection du droit
d’auteur a l'utilisation d’une oeuvre lorsqu’il en résulte une oeuvre originale; dés
lors, aucune infraction 4 la LDA ne pouvait &tre retenue 3 la charge de I'intimé.

a) L’art. 15 LDA prévoit que le droit d’auteur sur une oeuvre musicale ne
s'étend pas a T'utilisation des mélodies lorsqu’il en résulte une oeuvre originale.
La loi ne contient pas de disposition énongant le méme principe de Iutilisation
libre des oeuvres ressortissant aux autres domaines littéraires et artistiques. Toute-
fois, il apparait clairement, 4 la lecture du message du Conseil fédéral du 9 juillet
1918 sur la LDA, que la régle concernant les mélodies n’est qu’un exemple de la
“libre” utilisation, 4 distinguer de la simple reproduction (FF 1918, 3, p. 587 ss.).
Citant I'ATF 33 II 433 ss., no 64, c. 7, le message poursuit en ces termes: ““le droit
d’auteur ne peut donc pas s’étendre aux utilisations de ce genre; il est par con-
séquent, en soi, superflu de faire confirmer par la loi la 1égitimité de la libre utilisa-
tion. Si 'art, 14 (devenu Iart. 15) prévoit néanmoins une disposition — négative —
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sur le ‘droit & la mélodie’, c’est qu’il s’agit ici d’un cas spécial au sujet duquel des
doutes pourraient s’élever et qu’il est préférable pour ce motif de trancher dansla
loi méme” (FF 1918, 3, p. 635). L’art. 15 LDA ayant été adopté sans modification,
il faut constater que la volonté du législateur était bien de reconnaitre comme licite
Iutilisation libre de toute oeuvre littéraire ou artistique (voir ATF 85 II 129 c. 8;
voir Del Bianco, Le droit d’auteur et ses limites, Lausanne 1951, p. 211; F. Christen,
Die Werkintegritit im schweizerischen Urheberrecht, thése Zurich 1982, p. 37 ss.).

b) L’auteur d’une oeuvre a ainsi le droit d’utiliser librement I'oeuvre préexistante
d’un autre afin d’en créer une nouvelle, pourvu qu’il en résulte une oeuvre originale.
L’oeuvre est originale lorsqu’elle se présente comme une création nouvelle de
Iesprit dont elle incorpore I'idée créatrice ou porte I'expression personnelle d’une
pensée. Ce qui compte, c’est davantage 1’originalité que la nouveauté: “la création
de quelque chose d’original, ayant son cachet propre et constituant le produit d’une
idée personnelle” (ATF 76 11 100 et jurisprudence citée). Cette jurisprudence a été
confirmée, notamment en ce qui concerne le critére d’originalité (voir ATF 106 II
73, 101 II 105 c¢. b, 100 II 172; arrét non publié Winkler du 12 novembre 1984,
p. 5/6; voir Troller, op. cit., vol. 1, 3éme éd., Bile 1983, p. 351; Voyame, Droit
d’auteur, cours donné a la Faculté de droit de I'Université de Lausanne, Lausanne
1975, p. 11).

4. a) En lespéce, le montage photographique litigieux reproduit, trés partielle-
ment, un billet de 100 fr. de la BNS dévoré par les flammes et agrandi environ deux
fois. Sur la moitié encore épargnée par le feu figurent les termes “Comment sauver
votre argent” en caractéres de 1 cm de haut et, plus bas, en caractéres moins grands,
“L’inflation déprécie chaque jour un peu plus votre argent. Voici comment limiter
les dégats”. Un pompier, de 9 cm environ, dirige le jet de sa lance vers le centre du
foyer. L’importance de la surface du billet déja consumée, par rapport 4 la petite
taille du porte-lance, montre combien il est difficile de juguler inflation. L’en-
semble dénote bien I'idée de celui qui entend décrire ce probléme. Sur le plan
objectif, c’est une création originale en rapport avec la personnalité du journaliste.
De plus, on constate que les couleurs d’origine du billet de banque n’ont pas été
reproduites, hormis partiellement celle des inscriptions “BANQUE NATIONALE
SUISSE” et “BANCA NAZIONALE SVIZZERA”.

Dans ces conditions, I'autorité cantonale pouvait estimer — sans violer le droit
fédéral — que Pindividualité de Poeuvre d’art qu’est le billet de banque a passé au
second plan et que I'idée maitresse du montage photographique (qui constitue une
oeuvre nouvelle) supplante trés nettement celle du billet de banque considéré
comme une oeuvre d’art.

b) Certes, un billet de banque est 4 la fois une oeuvre d’art et un moyen de
paiement. Cette derniére caractéristique est si importante que Pon comprend le
souci de la recourante face & toute reproduction de ses coupures; il est vrai, dans
'absolu, que multiplier les images des billets pourrait donner 4 penser que ceux-ci
ne sont pas protégés et, éventuellement, favoriser la mise en circulation de re-
productions de billets. Cependant, le législateur n’a pas ignoré ces dangers; pour les
combattre, il a prévu les art. 240, 241 et 327 CP. Or, de cette derniére disposition,
on peut déduire que méme les contrefagons ou les imitations de papier-monnaie
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ne sont pas punissables lorsqu’il n’y a pas de danger de confusion avec de véritables
moyens de paiement. Il apparait ainsi que, par le biais de la LDA et par sa pratique
trés restrictive, la BNS est allée plus loin que le législateur, car elle a pratiquement
soumis 4 son autorisation toute reproduction de ses billets. Elle a excédé ses com-
pétences.

Cela ne signifie pas que la recourante soit privée de la possibilité de défendre ses
droits d’auteur méme si, par 13, elle vise davantage la prévention de la fausse-
monnaie que la protection de sa propriété intellectuelle. 11 lui appartiendra simple-
ment de considérer, avant de porter plainte selon la LDA ou de refuser une autorisa-
tion, si la reproduction (du billet en tant qu’oeuvre d’art) voit son individualité
supplantée par celle de 'oeuvre nouvelle a laquelle elle est incorporée. Si c’est le cas,
il y a une utilisation libre qui n’est pas protégée par le droit d’auteur. De plus,
I'individualité du billet de banque passant, dans ce cas, au second plan ou a I'arriére-
plan, les dangers que craint la BNS seront réduits d’autant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le pourvoi dans la mesure ou il est
recevable.

Anmerkung

Nach diesem Entscheid teilte am 1. Mai 1986 die Schweizerische Nationalbank
in einem Pressekommuniqué mit, dass sie die Bewilligungspraxis fiir das Abbilden
schweizerischer Banknoten leicht gelockert hat. Die Nationalbank macht Kiinftig
in gewissen Fillen kein Urheberrecht auf Noten mehr geltend, die zu kinstlerischem
Zweck verindert abgebildet werden. Hingegen muss immer noch ein Gesuch ein-
geholt werden, wenn Schweizer Notengeld grosser als im Verhiltnis 1:5 reprodu-
ziert wird.

Den seither ergangenen Entscheid des Obergerichts Ziirich vom 22, Mai 1986 i.S.
Keystone werden wir zu gegebener Zeit ebenfalls publizieren.

Christian Englert

Art. 53 Ziff. 1 URG — “BAUEINSPRACHE”

— Durch die einmalige Errichtung eines Einfamilienhauses ohne Zustimmung
des angeblich urheberrechtsberechtigten Architekten droht diesem kein
Nachteil, der nur durch eine vorsorgliche Massnahme abgewendet werden
konnte. Ein Begehren um Aufrechterhaltung des tatsichlichen Zustandes
{Status quo) ist daher abzuweisen.

— La construction d’une seule villa sans l'accord de l'architecte, qui prétend
étre titulaire des droits d’auteut, ne menace pas celui-ci d’'un dommage que
peuvent seules prévenir des mesures provisionnelles. Une requéte visant au
maintien de I'état de fait doit par conséquent étre rejetée.

Verfiigung Landgerichtsprasident Uri vom 28. November 1983. Ein hiegegen
erhobener Rekurs ist zuriickgezogen worden.
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Im Amtsblatt des Kantons Uri vom 9. September 1983 wurde vom Einsprache-
beklagten das Bauvorhaben fiir ein Einfamilienhaus ausgeschrieben. Am 21. Sep-
tember 1983 erhob der Einsprecher, Inhaber eines Architekturbiiros, beim Prisi-
dium des Landgerichtes Uri Baueinsprache und stellte den Antrag, es sei ein Status
quo zu verfiigen, da die Baueingabepline des Einsprachebeklagten weitgehende
Ubereinstimmung mit den Vorprojektskizzen und Plinen des Einsprechers zeigten.
Das Prisidium des Landgerichtes Uri hat die Einsprache mit folgenden Erwégungen
abgewiesen:

1. Bei Baueinsprachen kann beim Landgerichtsprisidenten ein Befehlsverfahren
angerufen werden (Art. 224 1it. e ZPO). Zur Anwendung gelangt hiefiir nach Art. 225
ZPO das summarische Verfahren. Zum Erlass vorsorglicher Verfiigungen im Sinne
von Art. 52 und 53 URG ist der Landgerichtsprisident zustindig (Art. 3 LRB
betreffend Vollzug des URG, RB 9.5201). Die Kantone bestimmen das Verfahren,
vorbehiltlich der in Art. 53 URG erwihnten Vorschriften. Die Voraussetzungen,
welche an den Erlass einer vorsorglichen Verfiigung (Status quo) bei Verletzung
von Urheberrechten gekniipft werden, sind in Art. 53 Ziff. 1 URG umschrieben:

— Danach hat der Antragsteller die begangene oder drohende Rechtsverletzung
nicht strikte zu beweisen, sie jedoch glaubhaft zu machen. Es geniigt somit,
wenn die Richtigkeit seiner Behauptung wahrscheinlich ist. Im Augenblick des
Glaubhaftmachens hat der Richter den Anschein der Richtigkeit festzustellen
(Troller, Immaterialgiiterrecht, Bd. II, Basel 1971, S. 1202).

— Uberdies hat der Antragsteller einen drohenden, nicht leicht ersetzbaren Nachteil,
der nur durch eine vorsorgliche Verfiigung abgewendet werden kann, glaubhaft
zu machen.

2. Die Erfordernisse laut Art. 53 Ziff. 1 URG werden demnach kumulativ
vorausgesetzt. Ob die erste Voraussetzung (die Glaubhaftmachung einer drohenden
Verletzung eines Urheberrechts) erfiillt ist, kann im vorliegenden Fall offenbleiben,
da es am zweiten Erfordernis (dem nicht leicht ersetzbaren Nachteil) fehlt. Falls
nimlich der Einsprachebeklagte mit der Erstellung des Hauses beginnt und die
Parteien sich nicht giitlich einigen konnen, verfigt der Einsprecher iiber die Moglich-
keit, auf Schadenersatz zu klagen. Eine solche Schadenersatzklage, welche nach
Art. 1 LRB betreffend Vollzug des URG direkt, ohne Vermittlervorstand, beim
Landgericht Uri als einziger kantonaler Instanz einzureichen ist, vermag denn auch
einen Nachteil, den der Einsprecher durch eine allféllige Verletzung seiner Urheber-
rechte erleidet, in vollem Umfange auszugleichen.

3. Schiliesslich ist darauf hinzuweisen, dass die folgenden, grundsitzlichen Uber-
legungen, welche sich auf die vorsorglichen Massnahmen bei Patentrechtsverletzun-
gen beziehen, auch bei der Verletzung von Urheberrechten gelten: “Weil jedoch
der Richter, oft ibrigens auch die Parteien selbst, bei Patentrechtsverletzungen
das Ergebnis des Rechtsstreites kaum je auch nur mit anndhernder Gewissheit
vorauszusehen vermag, halten die Gerichte mit dem Zugestehen derartiger Eingriffe
sehr zuriick. Die Parteien haben zudem allen Grund, Massnahmen, die dem Beklag-
ten Schaden zufiigen, nur mit grosster Vorsicht zu veranlassen, ...” (Troller, a.a.0.,
S. 1202).
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4. Aufgrund der oben dargelegten Erwigungen ist das Begehren des Einsprechers
um Erlass eines Status quo abzuweisen.

Art. 1 Abs. 2 und Art. 4 Abs. 1 Ziff. 2 URG; Art. 28 ZGB; Art. 1 Abs. 1 UWG —
“TOSCA”

— Klage austibender Kiinstler wegen Verletzung von Urheber- und Personlich-
keitsrechten sowie wegen unlauteren Wettbewerbs.

— Action dartistes exécutants pour violation de droits d'auteur et de la per-
sonnalité et concurrence déloyale.

Urteil OG ZH vom 26. Januar 1984, publiziert in SJZ 1984 (Jg. 1980), S. 342 ff.
BGE vom 2. Oktober 1984, publiziert in BGE 110 11 411 ff.
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V. Wettbewerbsrecht

Art 131it. d LCD — “DUAL”

— La clause générale de Uart. 1er al 1 LCD n’est pas applicable & la protection
pénale prévue a lart. 13 LCD.

— La répression pénale n’est possible que si l'auteur a eu la volonté de créer la
confusion.

— La ressemblance entre des marchandises, découlant d’impératifs techniques
et fonctionnels, ne permet pas de conclure a la volonté de créer des imitations
trompeuses, ce d'autant plus lorsque les emballages portent chacun une
marque différente, clairement visible,

— Die Generalklausel gemdss Art. 1 Abs. 1 UWG ist beim strafrechtlichen Schutz
gemiss Art. 13 UWG nicht anwendbar.

— Eine strafrechtliche Verurteilung ist nur moglich, wenn der Verletzer den
Vorsatz hatte, eine Verwechslung herbeizufiihren.

— Die auf technische oder praktische Gegebenheiten zuriickzufiihrende Ahnlich-
keit zwischen zwei Produkten geniigt nicht, um den Vorsatz zur Schaffung
tauschender Nachahmungen anzunehmen, vor allem dann nicht, wenn die
Verpackungen dieser Waren verschiedene Marken tragen, welche deutlich
wahrnehmbar sind.

Arrét du tribunal d’accusation du tribunal cantonal du canton de Vaud du
24 aott 1984 et arrét du Tribunal fédéral (cour de cassation pénale) du 11
janvier 1985 dans la cause Dual Gebriider Steidinger GmbH c. A.D.

Attendu que la société R. et Cie S.A., dont le prévenu est responsable, fabrique
et met en vente des aiguilles de remplacement pour gramophones de différentes
marques, notamment pour des cellules phonocaptrices congues par la plaignante,

que celle-ci prétend que le prévenu imite servilement ses aiguilles, et crée ainsi
une confusion dans le public;

attendu que les délais de protection des brevets accordés 4 la plaignante pour
ses aiguilles sont échus,

que la plaignante ne soutient pas qu’elles soient protégées en vertu de la loi
fédérale sur les dessins et modéles industriels,

que la commission d’infractions 4 ces lois (art. 81 ss. LBI et 24 LDMI) n’entre
donc pas en considération;

attendu que I'imitation d’un produit d’un concurrent peut tomber sous le coup
de Tart. 13 lit. d LCD, quirend punissable celui qui, intentionnellement, prend des
mesures pour faire naftre une confusion avec les marchandises, les oeuvres, activité
ou l'entreprise d’autrui,

qu’en Poccurrence, les aiguilles provenant de ’entreprise dont répond le prévenu
sont pourvues d’emballages totalement différents de ceux de la plaignante,

qu’ils portent, clairement visible, I'inscription “R”,
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qu’il est exclu qu’ainsi emballés, les produits de I'entreprise intimée puissent
étre confondus avec ceux de la plaignante,

qu’il n’existe aucun indice que les divers détaillants approvisionnés par R . et Cie
S.A. extraient les aiguilles de leur emballage avant de les vendre, comme le prétend
la recourante,

qu’encore elt-il fallu, au regard de Iart. 13 lit. d LCD, qu’ils I'eussent précisé-
ment fait en vue de créer une confusion auprés de leurs clients,

que méme dans cette hypothése, le prévenu ne serait punissable qu’en cas
d’instigation ou de complicité (art. 24 et 25 CP),

qu’au surplus, les aiguilles de R. et Cie S.A. présentent certes des similitudes
avec celles de la plaignante,

que ceci sexplique précisément par le fait qu’elles étaient destinées & s’adapter
aux cellules fabriquées par celle-ci,

que la ressemblance entre les produits des deux parties tient dans une large
mesure 2 des impératifs techniques et fonctionnels,

que le prévenu ne pouvait modifier, par rapport aux produits de la plaignante,
les caractéristiques techniques et physiques, découlant notamment de la forme,
des aiguilles qu’il fabriquait,

qu’il risquait sinon d’altérer les caractéristiques de I'ensemble que celles-ci
constituent avec les cellules auxquelles elles doivent s’adapter,

que le prévenu a notamment expliqué le role technique d’une excroissance en
forme de téte d’épingle située sous les supports d’aiguilles des deux fabriquants,
similitude invoquée par la plaignante comme l'indice d’une imitation frauduleuse,

qu’il est plausible que le prévenu ait cherché a cerner au plus prés les caractéris-
tiques des aiguilles de la plaignante,

qu’on ne peut en déduire qu’il entendait réaliser des imitations trompeuses,
étant donné ce qui précéde,

que ceci reste vrai méme §’il a repris, par rapport aux produits de la plaignante,
des éléments auxquels celle-ci nie toute fonction technique, tels que la forme
spéciale des bras latéraux facilitant I'insertion du support d’ajguille dans la cellule,

que le fronton des supports d’ajguilles fabriqués par R. et Cie S.A. ne porte
aucune indication de marque, contrairement a ceux de la plaignante,

que le prévenu les a certes affectés de couleurs identiques 4 celles choisies par la
plaignante pour ses différents modéles,

que cette circonstance, de méme que I’adoption par le prévenu des références
utilisées par la plaignante, tend & I'évidence a faciliter le choix des modéles d’ai-
guilles appropriées aux diverses cellules,

que l’expertise sollicitée i titre subsidiaire par la recourante, tendant i la com-
paraison des aiguilles litigieuses, est inutile,

que I'existence d’un risque objectif de confusion, méme minime, est douteux,

que I'intention du prévenu de créer un tel risque fait manifestement défaut.

Statuant sur un pourvoi en nullité de la plaignante, le tribunal fédéral a con-
sidéré:
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2. a) L’art. 1 al. 2 1it. d LCD dispose qu’enfreint les régles de la bonne foi celui
qui prend des mesures destinées ou de nature & faire naitre une confusion. L’art. 13
al. 1 lit. d réprime pénalement celui qui se rend coupable, intentionnellement,
de concurrence déloyale “en prenant des mesures pour faire naitre une confusion™.
De la confrontation de ces deux textes, le recourant croit pouvoir déduire que
Part. 13 al. 1 lit. d LCD permet de réprimer celui qui prend des mesures dans
Pintention de faire naftre une confusion, sans exiger que ces mesures soient elles-
mémes de nature i faire naitre cette derniére; de cette maniére, cette disposition
sanctionnerait également la tentative; il suffirait ainsi d’établir que le prévenu a
imité le produit du 1ésé dans Pintention de profiter de la réputation de la marchan-
dise fabriquée par ce dernier.

b) L’art. ler al. 2 LCD énumére les actes de concurrence déloyale. Il n’est pas
exhaustif et contient une clause générale. Cette clause générale n’est toutefois pas
applicable A la protection pénale prévue & I’art. 13 LCD. Cette derniére disposition
cite en ses lit. a—i des cas particuliers qui correspondent le plus possible 2 la teneur
de Part. ler et dans la mesure ou, pénalement parlant, il n’est pas indiqué de faire
ressortir I’élément subjectif du délit ou de choisir une conception plus stricte
(Message du Conseil fédéral, FF 1942, p. 707). Il est encore précisé qu’aux termes
de la lit. d de Iart. 13 LCD, sont seuls punissables les moyens employés pour créer
une confusion alors que sur le plan civil la responsabilité existe lorsqu’ils sont
destinés ou de nature 4 faire naitre une confusion (FF 1942, p. 707 in fine et 708).
11 est ainsi clair que la répression pénale n’est possible que siI’auteur a eu la volonté
de créer la confusion (voir ATF 95 IV 101 in fine; von Biiren, Straftatbestand des
unlauteren Wettbewerbs und verwandte Tatbestinde, exposé donné dans le cadre
du Kriminalistisches Institut des Kantons Ziirich, Zurich 1966/67, p. 18). Dés lors,
contrairement & ce que soutient la recourante, il ne suffit pas — sur le plan pénal —
que les mesures reprochées au concurrent aient &té prises dans I'intention de profiter
du renom de la marchandise imitée; encore faut-il que la volonté de faire naitre
une confusion existe. Or, en I'espéce, 'autorité cantonale a souverainement constaté
Pabsence de cette volonté.

Art. 1 Abs. 2lit. b und d UWG — “HOTEL BAREN”/“HOTEL BERN”

— Die Enseigne “Hotel Bern” ist neben dem seit 1519 bestehenden ‘‘Hotel
Biren” in Bern nicht zu beanstanden.

— L’usage de l'enseigne “Hotel Bdren”, depuis 1519, ne permet pas de con-
tester celui de l'enseigne “Hotel Bern”,

Urteil HGer Bern vom 22. Oktober 1984 i.S. Subo AG gegen Volkshaus AG
Bern (mitgeteilt von Fiirsprecher R.M. Zloczower)

I. Mit Klage vom 29. Oktober 1982 verlangt die Kligerin, es sei der Beklagten
gerichtlich zu untersagen, die besondere Geschiftsbezeichnung “Hotel Bern” fiir
ihren Hotel- und Restaurationsbetrieb in Bern zu verwenden, unter Androhung
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von Straffolgen. Mit Antwort vom 19. Januar 1983 schliesst die Beklagte auf
kostenfillige Abweisung der Klage.

Die Kligerin hat am 7. Juni 1982 ein Gesuch um Erlass einer vorsorglichen
Massnahme gegen die Beklagte eingereicht, das jedoch mit Entscheid des Gerichts-
prasidenten III von Bern vom 22. Juli 1982 und mit Entscheid der II. Zivilkammer
des Appellationshofes vom 18. August 1982 abgewiesen worden ist.

II. Die heraldische Figur des Biren hat im Staat Bern eine uralte Tradition.
Nach der Griindungssage soll sich der Stadtnamen auf einen Jagdzug des Herzogs
von Zihringen beziehen, bei welchem ein Bar erlegt wurde. Seit der iltesten Zeit
tritt der Bar im Siegel der Stadt, des Staates und nunmehr des Kantons auf. Die
angeblich ilteste Wirtschaft des Kantons Bern ist der “Biren” in Miinsingen, wel-
cher aus dem 14. Jahrhundert stammen soll.

Bern ist die einzige Stadt, die durch ihr Wappentier charakterisiert wird. Keine
andere Schweizer Stadt, kein anderer schweizerischer Kanton wird derart durch
das redende Wappen charakterisiert wie Bern. Der Bér wird oftmals synonym mit
Bern verwendet. Noch in allerjiingster Zeit ist anlésslich einer politischen Aus-
einandersetzung im Nordjura erkldrt worden, man miisse den Biren aus dem Jura
entfernen, wobei selbstverstindlich nicht der Bir als Tier, sondern Bern als Staat
gemeint wurde.

1. (Beweisfragen)

IV. Der “Biren” in Bern befindet sich an der Schauplatzgasse 4, einer Parallel-
strasse zur Hauptverkehrsader Spitalgasse. Der 1519 eroffnete Gasthof befand sich
bis 1861 im Haus Birenplatz 2, der Neubau von 1860 am heutigen Standort wich
1958, zusammen mit dem Haus Birenplatz 6, einem modernen Bau (Weber, Histo-
risch-Topographisches Lexikon der Stadt Bern, S. 26).

Der “Bdren” geniesst weit iiber die Stadt hinaus einen ausgezeichneten Ruf. Er
bietet 90 Betten an. Das benachbarte Hotel Bristol, das unter der gleichen Leitung
steht, hat deren 130, so dass fiir die Gaste insgesamt 220 Betten zur Verfiigung
stehen. Seit iiber 100 Jahren wird das Hotel “Béren” mit dem Restaurant Biren-
stube durch Angehorige der Familie Marbach, nun in vierter Generation, geleitet.

Das Hotel Volkshaus besteht seit 1913 unter diesem Namen. Es befindet sich an
der Zeughausgasse, einer Parallelstrasse zur Hauptverkehrsader Marktgasse. Es ist
1980—1983 fast vollstindig umgebaut worden. Seit dem Umbau nennt es sich
“Hotel Bern™.

Die beiden Hiuser befinden sich nur etwa 300 m in der Luftlinie voneinander
entfernt. Das Hotel Bern hat 200 Betten. Beide Hauser sind 4-Stern-Hotels und
richten sich an ungefihr dieselbe Kundschaft, wobei allerdings das Schwergewicht
beim “Biren” aus der Stammkundschaft besteht, beim Hotel Bern aus der Kon-
gress- und Carkundschaft.

Die Klagerin stiitzt thre Anspriiche auf Art. 1 Abs. 2 lit. b des UWG. Dieser
lautet: “Gegen die Grundsitze von Treu und Glauben verstdsst beispielsweise,
wer ... Uber sich, die eigenen Waren, Werke, Leistungen oder Geschiftsverhiltisse
unrichtige oder irrefilhrende Angaben macht oder in entsprechender Weise Dritte
im Wettbewerb beginstigt.” Mit anderen Worten: Sie behauptet, die Beklagte
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mache unrichtige Angaben iiber sich, indem sie mit der Bezeichnung Hotel Bern
von der Enseigne Hotel Biren oder Hotel Biren Bern profitieren wolle. Demgegen-
iiber behauptet die Beklagte einerseits, es konne iber die Streitfrage iiberhaupt
nicht mehr entschieden werden, weil die Verwaltungsbehérde dem neuen Hotel
Bern diese Enseigne bewilligt habe, so dass der Zivilrichter dazu nichts mehr zu
sagen habe. Anderseits sei es falsch, dass sie vom Ruf des Hotels “Biren” profitieren
wolle.

V. Die Beklagte weist darauf hin, dass die Volkswirtschaftsdirektion des Kan-
tons Bern am 25. Mirz 1983 ihrem Direktor Eggermann ein Patent fiir den Gasthof
fir die Jahre 19831986 erteilt hat, auf welchem steht: “Name und Schild des
Gasthofes: ‘Hotel Bern’.” Sie will daraus ableiten, es liege ein rechtskréftiger Ent-
scheid einer Verwaltungsbehérde vor, welcher eine Uberpriffung der Berechtigung
zur Fithrung der Enseigne Hotel Bern ausschliesse. Dieser Ansicht kann nicht bei-
gepflichtet werden.

An sich trifft es zu, dass der Zivilrichter an den rechtskriftigen Entscheid einer
Verwaltungsbehtdrde gebunden ist. Dies gilt jedoch nur dann, wenn die Verwal-
tungsbehorde iiber die zur Diskussion stehende Frage tatsachlich bereits einen
Entscheid gefallt hat (BGE 74 I 164/165). Vgl. dazu auch BGE 79 I 285: Die Ver-
bindlichkeit der Verwaltungsentscheide fiir den Zivil- und Strafrichter lisst sich mit
der Uberlegung begriinden, dass die Beurteilung der 6ffentlich-rechtlichen Vorfrage
durch ihn in Wahrheit einen Eingriff in das Erkenntnisgebiet der Verwaltungs-
behorde bedeute, der nur aus Zweckmissigkeitsgriinden geschehe und sich nicht
rechtfertigen lasse, wo diese Zweckmissigkeitsgriinde infolge der bereits getroffe-
nen Regelung durch die zustindige Behorde nicht bestehen und die neue Priifung
der Frage praktisch auf eine Kontrollierung der Entscheidung der Verwaltungs-
behorde hinausliefe (vgl. Leuch, N. 1a, Abs. 1 zu Art. 1). So entschied das BG in
80 II 160 ff., dass sich der Zivilrichter an den Entscheid der Verwaltungsbehorde
iiber die nach landwirtschaftlichem Bodenrecht erforderliche Genehmigung eines
Grundstiickkaufes zu halten habe. Ebenso klar ist auch eine Verfiigung der sanitari-
schen Untersuchungskommission, durch welche der Wehrmann dienstuntauglich
erklirt wird, fir die Gerichte, welche sich mit der Frage des geschuldeten Militér-
pflichtersatzes befassen miissen, verbindlich (BGE 81 I 286/287).

Weil der Zivilrichter an einen rechtskriftigen Entscheid der fir die Anwendung
des Bundesbeschlusses iiber den Erwerb von Grundstiicken durch Personen im Aus-
land zustdndigen Verwaltungsbehorden iiber die Bewilligungspflicht und gegebenen-
falls iiber die Erteilung oder Verweigerung der Bewilligung gebunden ist, darf er die
Errichtung eines Schuldbriefes nicht wegen Verstosses gegen den BewB als nichtig
betrachten, wenn die Verwaltungsbehérden entschieden haben, dass die Schuld-
brieferrichtung der Bewilligungspflicht gemiss BewB nicht unterliegt. (BGE 108 II
456 ff., insbesondere 460, Erw. 2: Stellen sich in einem Prozess Vorfragen aus
einem anderen Rechtsgebiet, deren Beurteilung in den Zustindigkeitsbereich einer
anderen Behorde fillt, steht dem Richter nach der in der Schweiz herrschenden
Rechtsauffassung unter Vorbehalt einer abweichenden gesetzlichen Regelung die
Befugnis zu deren selbstindiger Priifung zu, solange die zustindige Behorde dariiber
noch nicht entschieden hat. Liegt jedoch ein rechtskriftiger Entscheid der zustindi-
gen Behorde vor, ist der Richter grundsitzlich daran gebunden, ansonst er sich in
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unzuldssiger Weise in einen fremden Zustindigkeitsbereich einmischen wiirde.
Fine solche Bindung entfillt hochstens dort, wo sich ein Entscheid als absolut
nichtig erweist (BGE 102 Ib 369 Erw. 4, 101 II 151 Erw. 3, 101 III 8). Das Dar-
gelegte gilt vor allem im Verhiltnis zwischen dem Zivilrichter und den Verwaltungs-
behorden.)

Im vorliegenden Falle fehlt nun jeder Hinweis, dass Regierungsstatthalter und
Volkswirtschaftsdirektion die Frage der Verwechselbarkeit von Hotel Biren und
Hotel Bern bereits gepriift und in verneinendem Sinne beantwortet hitten. Diese
Frage stand offensichtlich gar nicht zur Diskussion. Hochstens diirfte gepriift wor-
den sein, ob eine gleichlautende Bezeichnung vorliegt, was ja offensichtlich nicht
der Fall ist. Der Umfang der von Regierungsstatthalter und Volkswirtschaftsdirek-
tion in diesem Punkt erfolgenden Uberpriifung ist etwa zu vergleichen mit der-
jenigen, die ein Handelsregisterfiihrer bei Eintragung einer neuen Firma vornimmt.
Auch er wird die Eintragung nur verweigern, wenn in seinem Bezirk bereits eine
gleichlautende Firma existiert. Dies obschon ihm nach Gesetz (OR 940) die Pflicht
obliegt zu priifen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen fiir die Eintragung erfiillt
sind, und nach Art. 38 HRegV darauf zu achten ist, dass die Eintragungen zu
keinen Tduschungen Anlass geben. Die Frage, ob zwei Firmen verwechselbar sind,
wird bestimmt nicht der Handelsregisterfithrer, sondern auf entsprechende Klage
hin das Gericht beurteilen.

Es muss also davon ausgegangen werden, dass beziiglich der Verwechselbarkeit
noch kein Entscheid einer Verwaltungsbehorde vorliegt. Damit ist das Handels-
gericht auch nicht an einen solchen Entscheid gebunden und muss die Frage selb-
stindig priifen. Anders entscheiden wiirde zum — unhaltbaren — Ergebnis fiihren,
dass sich die Zivilgerichte im Kanton Bern gar nicht mehr mit Fragen der Ver-
wechselbarkeit von zwei Firmen zu befassen hitten, sobald es sich um Firmen des
Gastgewerbes handelt.

Dazu kommt ein weiteres.

Die Volkswirtschaftsdirektion hat ein Handbuch zum Gastgewerbegesetz heraus-
gegeben, in welchem sie ausfiihrt:

“Name und Schild: Gastgewerbebetriebe sind verpflichtet, einen Namen zu fiihren, und
berechtigt, zusitzlich ein Wirtshausschild zu verwenden. Name und Schild diirffen weder irre-
fihrend sein, noch Anlass zur Verwechslung mit anderen Gastgewerbebetrieben innerhalb
derselben Ortschaft geben. In erster Linie sind hier die Vorschriften des Bundesgesetzes iiber
den unlauteren Wettbewerb massgebend. Dies konnte unter Umstédnden dazu fithren, dass in
Fillen, wo unklar ist, ob eine irrefiihrende Angabe vorliegt, fir die Klirung der umstrittenen
Frage der Zivilrechtsweg beschritten werden miisste.”

Die Patenterteilerin ist demnach also auch selber nicht der Meinung, mit der
Erteilung des Patents habe sie einen rechtskriftigen verwaltungsgerichtlichen Ent-
scheid gefillt.

VI. Im weiteren ist zu untersuchen, wie die Enseigne der Kligerin lautet.

Die Enseigne ist die charakteristische Bezeichnung eines Gasthofes, welche der
Individualisierung desselben gegeniiber anderen Gasthéfen dient.

Es ist unbestritten, dass Bern als Ortsbezeichnung eine gemeinfreie Bezeichnung
ist. Sie kann allerdings im Zusammenhang mit einer anderen Bezeichnung doch
schutzwiirdig werden, hier namentlich, wenn die Enseigne der Kligerin nicht



136

“Hotel Biren”, wie von der Beklagten behauptet, sondern “Hotel Biren Bemn”
lautet.

Die Kligerin hat eine reichhaltige und interessante Dokumentation zu den Akten
gegeben. Die dlteste darin enthaltene Urkunde ist eine Hotelrechnung, vermutlich
aus dem Jahre 1882, deren Kopf das Gebiude zeigt und lautet “Gasthof zum Biren,
Hotel de I'Ours, Berne”. Aus dem Jahre 1889 stammt eine Rechnung mit dem Kopf
Bern — Hotel zum Biren (J. Marbach). Dem Vertrag mit dem Mdobelfabrikanten
Wetli von 1888 ist zu entnehmen, dass der Vorginger der Kligerin sich nannte:
“J. Marbach, Wirt zum Hotel Biren in Bern”. Fin weiterer Vertrag mit dem Béren-
maler Heinrich Fischer-Hinnen trigt die Bezeichnung *“Johann Marbach zum Hotel
Biren in Bern”. Ein Artikel der Neuen Ziircher Zeitung spricht unter der Orts-
bezeichnung Bern vom rithrigen Birenwirt Marbach. Der Nachruf auf den mehr-
genannten Johann Marbach filhrt 1896 wortlich aus, er sei Besitzer des Gasthofs
“zum Bidren” an der Schauplatzgasse in Bern gewesen.

Bis 1913 zeigte das Gebidude eine seitliche Aufschrift, lautend “Hotel Béren”.
Die Front vor der letzten Restauration wies die Bezeichnung Hotel Biren auf, die
Meniikarten von 1936 und 1939 in einem Fall Hotel Biren Bern (alles gleich fett
gedruckt), im anderen Fall Hotel Biren Bern (nur die beiden ersten Worter fett
gedruckt und in zwei Zeilen).

Die Tarifkarte von 1939 zeigt in einer Zeile die Aufschrift Hotel Biren Bern und
darunter die Telegrammadresse Birenhotel Bern. 1960 nach der letzten Renovation
wurde wiederum die Aufschrift Hotel Bédren an der Stimseite des Gebdudes gegen
die Schauplatzgasse zu angebracht. Dagegen lautet die Einladungskarte zur Jahr-
hundertfeier des Hotels Biren Bern und zum 70. Geburtstag von Hans Marbach:
“1874 Hotel Bédren Bern 1974 — Familie Marbach.” Andererseits ist der Titel des
Feierartikels im Berner Tagblatt vom 2. Oktober 1974: Hundert Jahre Hotel Biren,
4 Generationen der Familie Marbach. Das gleiche gilt fiir den Artikel im Bund vom
Oktober 1974. Die Hotelrevue vom 21. Juli 1960 enthilt den Artikel “Vom alten
zum neuen Biren in Bern”.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass von der Kligerin selbst die
Bezeichnungen Biren, Biren in Bern und Biren Bern nebeneinander gefiihrt worden
sind. Es stellt sich deshalb die Frage, ob der Beweis gelungen sei, dass die Enseigne
Hotel Biren Bern laute.

Der schweizerische Hotelfithrer erwdhnt nur das Hotel Bédren, nicht aber ein
Hotel Biren Bern. Das gleiche gilt fiir die Angabe in Webers historisch-topographi-
schem Lexikon der Stadt Bern (siehe oben).

Bern, hier einfach als geographische Bezeichnung mitgenommen, wird verwendet,
um den “Bédren” an der Schauplatzgasse leichter auffindbar zu machen gegeniiber
den anderen Gasthofen in der Stadt und der nichsten Umgebung, die ebenfalls die
Bezeichnung *“Biren” fithren (Ostermundigen, Zollikofen).

Das Handelsgericht kommt zum Schluss, dass die Enseigne nicht Hotel Biren
Bern, sondem bloss Hotel Biren laute.

VII. Die Rechtsprechung iiber die Verwechselbarkeit von Enseignes ist nicht
besonders reich. Bekannt sind die Fille Grand Hotel Andermatt und Grand Hotel
Bellevue (BGE 17, 512), dann Grand Hotel de Salvan und Grand Hotel Monrepos
in Salvan (BGE 37 II 412) und schliesslich, wenn auch nicht aus dem Gasthof-
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bereich, der Fall Seelinderbote und Bieler Tagblatt einerseits, Seeldndertagblatt
(BGE 40 II 504) anderseits. In allen Fillen hat das Bundesgericht die Verwechsel-
barkeit verneint.

Die Beklagte hat den schweizerischen Hotelfiihrer 1983 herangezogen und
behauptet, dass in einer grossen Anzahl von Ortschaften Enseignes bestehen, die
untereinander sehr dhnlich sind. Die genaue Betrachtung ergibt jedoch, dass diese
Ahnlichkeit auf einige wenige zusammenschmilzt, weil z.B. im Falle Basel die
Enseigne Hotel Basel einerseits, Basel Hilton anderseits und Basilik zum dritten
sich geniigend unterscheiden, da das zweite als Hilton angesprochen wird und das
Basilik das Erinnerungsbild des Wappentréigers produziert.

Dariiber hinaus handelt es sich hiufig um Hiuser verschiedenen Ranges. Wieder-
um z.B.: Hilton 5-Stern-Hotel, Basel 4-Stern-Hotel, Basilik 3-Stern-Hotel, wihrend
in unserem Falle “Bern” und “Biren” je 4-Stern-Hotels sind. Es konnen heran-
gezogen werden z.B. Champéry: des-Alpes und Rose-des-Alpes (3- und 2-Stern),
in Evoléne: Hotel d’Evoléne und Pension d’Evoléne (2-, 1-Stemn), Montana: Forest
(3-Stemn), de-la-Foret (3-Stern); Vitznau: Flora und Floralpina, hier allerdings das
eine 4-Stern, das andere 1-Stern-Hotel, und schliesslich Ziirich: Limmathaus und
Limmathof, beide 2-Stern-Hduser. Das ist aber auch fiir das ganze Gebiet der
Schweiz alles. Fiir unsere Betrachtung ist daraus nichts zu gewinnen.

Unbestritten ist, dass fir Fremdsprachige die Aussprache von Bern und Biren
sehr dhnlich klingt, sei es aus dem Englischen, sei es aus dem Franzésischen heraus.
Fiir die Einheimischen diirfte wenigstens fiir die nichsten Jahre noch keine Ver-
wechslungsgefahr bestehen, indem das Hotel Bern nach wie vor mit der Zweit-
bezeichnung Volkshaus bezeichnet wird, wihrend auf der anderen Seite das Hotel
“Biéren” als solches bekannt und gekennzeichnet ist.

Ebenso unbestritten diirfte sein, dass tatsichlich einzelne Fille von Verwechs-
lungen aufgetreten sind, indem sowohl ortsanséssige Taxichauffeure als auch Reise-
unternehmungen namentlich im miindlichen oder Telephonverkehr “Hotel Bern”
fiir “Biren” bzw. “Biren” fir “Hotel Bern” verstanden haben. Immerhin soll die
Zahl dieser Verwechslungen riickldufig sein.

Die einzige auffindbare Monographie zum Recht der Enseigne (sieche Lukas
David, Schweizerisches Werberecht, Ziirich 1977) ist die Dissertation von Amberg,
Das Wesen und der Schutz der Enseigne, Bern 1939. Amberg sieht in der Enseigne
den Schutz gegen die sog. konfundierende unlautere Konkurrenz. Amberg fiihrt
hierzu (8. 67) folgendes aus:

“Verwechslungsmoglichkeit ist zwar fast immer vorhanden; sie wird von Zufall und Un-
achtsamkeit bedingt. Es muss also eine wirkliche Gefahr vorhanden sein, sonst kommen wir aus
unberechtigten Erschwerungen des Verkehrs gar nicht heraus und iibersteigen den Individual-
schutz zum Schaden der Allgemeinheit. Deshalb ist iiberall der Bildungsgrad der Kundschaft
zu beriicksichtigen. Der Eindruck der Kundschaft ist massgebend fiir die Annahme einer Ver-

wechslungsgefahr. Es ist auf die beteiligten Kreise und das Mass der Sorgfalt, das diese auf die
Unterscheidung von Bezeichnung anzuwenden pflegen, abzustellen.”

(Und weiter unten):

“Weder der Unaufmerksame noch der ganz Pedantische, besonders Sorgsame oder Sach-
kundige ist hiebei der Massstab, sondern der Durchschnittsfachmann, ... der objektiv zu er-
mittelnde verstindige homo publicus. Es kommt nicht darauf an, dass die Tduschung nur etwa
20, 30 oder 40% dieses Publikums betrifft. Das muss geniigen; denn schon dadurch kann dem
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Berechtigten ein erheblicher Schaden zugefiigt werden. Nicht nur das inléndische, sondern auch
das auskindische Publikum ist hierin zu verstehen; denn das letzte ist oft der Sprache unkundig
und stellt auf den figiirlichen und rein phonetischen Eindruck ab, der Verwechslungen hervor-
rufen kann.”

Hier ist eine erste Einschrinkung zu machen. Wihrend der Bir als Signet von der
Kligerin reichlich benutzt wird (es sei an ihre beriihmten Bérenbilder, an die Biren
auf den Prospekten, Speisekarten, Gutscheinen usw. erinnert), verzichtet die
Beklagte ganz auf die Verwendung dieses Zeichens, indem sie bloss die Wappen-
farben Rot und Gold mit Schwarz verwendet.

Amberg fithrt in der erwihnten Dissertation S. 69 folgendes aus:

“Die richterliche Betrachtungsweise bei der Priifung der Verwechslungsgefahr sollte stets
von der Frage ausgehen: Weshalb hat der Nachbenutzer die von ihm verwendete Bezeichnung
fiir erforderlich oder jedenfalls fiir zweckmissig erachtet?

Es ist also zu untersuchen, ob im Verkehr mit seinen heute so vielgestaltigen Kennzeich-
nungen ein Name bzw. eine Phantasiebezeichnung aus natiirlichen und ehrlichen Griinden
gefilhrt wird und dann ein gewisses Nebeneinander mit andern dhnlichen Namen in Kauf ge-
nommen werden muss, oder ob im Gegensatz zu solchem natiirlichen Werden, eine Ahnlichkeit
listig benutzt wird, um (wenn auch nur eventuell) von dem guten Ruf eines andern Nutzen zu
ziehen. Bei unbefangener Betrachtung des Gesamtbildes des Rechtsfalles, ergibt sich regelmissig
ein Rickschluss auf das Bestehen oder Nichtbestehen von Verwechslungsmoglichkeit und
-absicht. Die Frage der geniigenden Unterscheidbarkeit muss, abgesehen von den einzelnen
Verwechslungen, objektiv aus der Vergleichung der beiden Bezeichnungen beantwortet werden.
Das Hauptgewicht ist auf diejenigen Bestandteile zu legen, welche im Verkehr von massgeben-
der Bedeutung sind und von ihm als besonders charakteristisch aufgefasst werden.”

Es sei daran erinnert, dass die Enseigne der Kldgerin vom Gericht als “Hotel
Biren” angenommen worden ist. Besteht nun ein Beweis dafiir, dass die Schopfer
der Bezeichnung Hotel Bern vom guten Ruf des Hotels Biren profitieren wollten?
Das Gericht hilt dafiir, dass dies nicht der Fall ist.

Der Direktor der Beklagten war frither im Hotel Zirich titig und wusste von dort,
dass die Kombination Hotel mit dem Stidtenamen eine durchaus zulissige Enseigne
bildet. Das “Hotel Bern” hat eine gewaltige Reklamekampagne unternommen, um
sich und seine Leistungen anzupreisen. In keiner Weise ist auf die bestehende und
ausgezeichnete Kundschaft des Hotels Biren Bezug genommen worden. Im Gegen-
teil: Die Beklagte versucht, aus eigenen Kriften einen Kundenkreis fiir ein 4-Stern-
Hotel aufzubauen. Es ist also festzustellen, dass ein Heranschleichen an die Enseigne
Hotel Biren in Bern nicht nachgewiesen ist, dass anderseits die Enseigne “Hotel
Biren” lautet und dass die gemeinfreie Bezeichnung Bern jedermann zur Verfligung
steht, da hiefiir noch keine Kennzeichnungskraft aufgebaut worden ist. Die Fiih-
rung der Enseigne “Hotel Ben” durch die Beklagte ist unter diesen Umstiinden
nicht zu beanstanden.

Bemerkungen

Zu Recht kommt das Handelsgericht zum Schluss, dass die Bewilligung der Volks-
wirtschaftsdirektion zur Fithrung von Name und Schild “Hotel Bern” fiir die vor-
liegende Zivilrechtsstreitigkeit nicht entscheidend ist. Die Namensbewilligung von
Gastwirtschaftsbetrieben durch Verwaltungsbehérden hat den Zweck, die Uberein-
stimmung von Namen mit Patentart (Hotel, Café, Garni usw.) zu gewihrleisten und
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die Polizeikontrollen zu erleichtern. Hiefiir geniigt eine oberflichliche Identitdts-
prifung, dhnlich wie sie das eidgendssische Amt fir das Handelsregister beziiglich
der “dhnlichst” lautenden Firmen durchzufiihren pflegt.

Nicht recht einleuchten will jedoch die materielle Schlussfolgerung, wonach die
jingere Enseigne neben der ilteren nicht zu beanstanden sei. Dem Urteil ist denn
auch nicht mit letzter Deutlichkeit zu entnehmen, ob das Handelsgericht zu seinem
Urteil aufgrund der fehlenden Kennzeichnungskraft der geographischen Bezeichnung
“Hotel Bern”, aufgrund der fehlenden Verwechselbarkeit oder gar aufgrund man-
gelnden Verschuldens auf seiten der Beklagten gekommen ist. Eigenartig berithrt
auch, dass die Kligerin ihre Klage auf Art. 1 Abs. 2 lit. b und nicht etwa auflit. d
UWG gestiitzt hat. Immerhin wire das Gericht von Amtes wegen verpflichtet
gewesen, nicht nur die angerufenen, sondern alle in Frage kommenden Rechtssitze
anzuwenden,

Zwar trifft es zu, dass geographische Bezeichnungen im allgemeinen jedermann
zur Verfiigung stehen miissen und hochstens nach erlangter Verkehrsdurchsetzung
monopolisiert werden kénnen. Nationale und regionale Bezeichnungen sind jedoch
gerade bei Gaststitten iiblich und werden sogar in deren Firmen geduldet (Mitt.
1973, 193: Hotel Crans Ambassador S.A.). Es zeigt sich denn auch, dass Orts-
angaben und andere im Gemeingut stehende Zeichen ohne weiteres geeignet sind,
eine Gaststitte innert kurzem zu kennzeichnen (vgl. z.B. die Hotels Schweizerhof,
St. Gotthard, Dolder, Park, Du Lac usw.). Nachdem das Hotel Bern nach den Fest-
stellungen des Handelsgerichtes eine “‘gewaltige Reklamekampagne unternommen
hat, diirfte sich denn auch sein Name lingstens im Verkehr durchgesetzt haben.
Oder wire etwa den Parteien gedient, wenn mit einer Klage zugewartet werden
miisste, bis die Enseigne der Beklagten geradezu berithmt geworden ist?

Beziiglich der Ahnlichkeit der beiden Enseignen stellt die Vorinstanz einzelne
Fille von Verwechslungen von ortsansidssigen Taxichauffeuren und Reiseunter-
nehmungen im mindlichen Verkehr fest. In der Tat kann die klangliche Verwech-
selbarkeit der beiden Namen kaum bestritten werden, zumal wenn man bedenkt,
dass bei den angesprochenen 4-Stern-Hotels die Franzosisch und Englisch sprechen-
den Giste einen grossen Teil der Kundschaft ausmachen werden. Es ist daher zu
erwarten, dass gerade diese Kreise besonders Mithe haben werden, die beiden
dhnlichen Namen auseinanderzuhalten. Beziiglich der deutschsprachigen Kunden
fallt vor allem der vom Handelsregister ebenfalls festgestellte dhnliche Sinngehalt
zwischen Bir und Bern in Betracht, welche beiden Worter oft zum Stabreim ““Ber-
ner Bir” zusammengezogen werden. Damit erscheint eine Verwechslungsgefahr im
Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG gegeben, welche Bestimmung alles umfasst,
was einen Gewerbetreibenden, sein Geschift, seine Waren, Werke und Leistungen
dusserlich kennzeichnet und ihn, sein Unternehmen, seine Waren oder andere Lei-
stungen von der Konkurrenz unterscheidet.

Nicht recht erfindlich ist, warum das Handelsgericht seine materiellen Ausfiih-
rungen zur Hauptsache auf die Dissertation von Amberg stiitzt, welche immerhin
zu einem Zeitpunkt publiziert worden ist, in welchem das schweizerische Gesetz
gegen den unlauteren Wettbewerb noch nicht existierte. Seither ist der Schutz
der Enseigne weiter studiert worden (ZR 44 (1945) Nr. 140: Apotheke Fluntemn,
BGE 81 (1955) I 470: Ciné-Studio), und das Bundesgericht hat im Jahre 1965
mit unbestritten gebliebener Begrindung festgestellt, Enseignes konnten sowohl
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nach Wettbewerbs- wie nach Personlichkeitsrecht geschiitzt werden (BGE 91 II 19:
La Résidence/Californa Résidence). Dass gerade Hotelnamen sich sehr oft zum
Kurznamen eines Unternehmens entwickeln kénnen, zeigt der vorliegende Fall,
diirfte doch die meiste fiir die Kldgerin bestimmte Post mit “Hotel Béren” und nicht
mit “Subo AG” adressiert sein. Bei dieser Rechtslage ist das Verschulden der Be-
klagten ohne Bedeutung, da nicht nur solche Kennzeichen verpént sind, welche zu
Verwechslungen bestimmt sind, sondern auch solche, welche hiezu bloss geeignet
sind.

Die Parteien scheinen denn auch die verschiedenen Angriffsflichen des bespro-
chenen Urteils selbst festgestellt zu haben. Dem Vernehmen nach schlossen sie noch
vor Ablauf der Berufungsfrist einen Vergleich, in welchem die Beklagte in die Wett-
schlagung der mit rund Fr. 16’000.— festgesetzten Parteikosten einwilligte.

Lucas David

Art. 42 OR — “ELEKTRONISCHER LECKSUCHER”

— Erleichterung des Schadensbeweises beim sklavischen Nachbau eines Detek-
tors.

— Appréciation moins stricte de la preuve du dommage dans le cas de la contre-
facon servile d’un détecteur.

OG TG vom 13. Oktober 1981 (aus Rechenschaftsbericht TG 1982)

Der Kliger stellt seit Jahren einen elektronischen Lecksucher fiir die Kilte- und
Nukleartechnik her. Der Beklagte betitigte sich als Wiederverkdufer und baute den
(damals nicht mehr patentrechtlich geschiitzten) Detektor nach. Der Kliger erhob
deshalb Strafklage wegen unlauteren Wettbewerbes und belangte den Beklagten in
der Folge auch fiir Schadenersatz. Gleichzeitig verlangte er ein gerichtliches Verbot
gegeniiber dem Beklagten, den Gegenstand des unlauteren Wettbewerbes bildenden
Detektor herzustellen und zu verkaufen.

Ortliche Zustindigkeit und Anwendbarkeit des schweizerischen Wettbewerbs-
rechtes sind hier auch fir unlauteren Wettbewerb im Ausland zu bejahen. Wohl
ahndet das UWG nur die im Inland erfolgten Verstdsse, doch haben als Begehungsort
sowohl der Ort des Handelns wie des Erfolgseintrittes zu gelten. Es geniigt deshalb,
wenn auch nur die Tat oder der Erfolg im Inland lokalisiert sind (von Biiren, Kom-
mentar zum Wettbewerbsgesetz, S. 22 ff., N. 53—55 mit Hinweisen). Insbesondere
erfolgte die Produktion der unerlaubten Detektoren in der Schweiz. Fiir sie wurde
von hier aus geworben. Die Schidigung des Kldgers als Deliktserfolg trat im Inland
ein.

Widerrechtlich ist nicht nur der Absatz, sondern auch die Produktion nach-
gebauter Geridte, weil bereits diese Massnahme bestimmt oder geeignet ist, Ver-
wechslungen herbeizufithren. Es bedarf deshalb zur Erfiillung des Tatbestandes
von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG nicht notwendigerweise eines Inverkehrbringens oder
Absetzens der Ware. Der Beklagte darf, zwingende Folge dieser gesetzlichen Ord-
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nung, das von ihm vertriebene Lecksuchgerit selbst fiir den Export nach Lindern,
in denen der Kliger das Inverkehrbringen nicht untersagen konnte, in der Schweiz
nicht mehr herstellen.

Bei jahrelangen unlauteren Wettbewerbshandlungen ist der Beweis des adidquaten
Kausalzusammenhanges zwischen strafbarer Handlung nach UWG und klidgerischem
Schaden zu erleichtern. Nach aller Lebenserfahrung muss damit gerechnet werden,
dass die andauernden unlauteren Wettbewerbshandlungen des Beklagten den Kliger
als direkt betroffenen Konkurrenten in seinen Umsatzméglichkeiten erheblich be-
eintrichtigt haben. Diese Feststellung bedarf nicht des Nachweises einzelner kon-
kreter Verwechslungsfille bei Kunden des Beklagten. Dass diese Kunden ohne die
strafbaren Handlungen Detektoren vom Kldger vorgezogen und gekauft hitten,
lisst sich erfahrungsgemiss kaum konkret belegen. Es ginge daher zu weit, einen
solchen Beweis vom Kliger zu verlangen und seine Forderung abzuweisen, wenn er
keine Verwechslungsfille mit Schidigungen in bestimmter Héhe einzeln dartun
konnte. Auch von Biiren, a.a.0., S. 175, N. 27, spricht sich fiir die Erleichterung
des Beweises in derartigen Fillen aus, da Wettbewerbsverstosse erfahrungsgemiss
Schaden zufiigen und daher eine Vermutung im Sinne des Schadenseintrittes schaf-
fen wiirden, die der Verletzer zu widerlegen hitte. Dies muss sinngemiss auch fiir
die Frage des Kausalzusammenhanges und dessen Adidquanz gelten.

Da der kldgerische Schaden selten zahlenmissig genau zu ermitteln ist, hat ihn
der Richter nach Art. 42 Abs. 2 OR nach freiem Ermessen festzustellen. Der Kiiger
bleibt dabei verpflichtet, die ihm mdglichen und zumutbaren konkreten Anhalts-
punkte zur Schadensermittlung vorzulegen. Die Hohe des widerrechtlichen Gewin-
nes des Verletzers kann fiir die Schadensbemessung ein solcher Anhaltspunkt sein
(von Biiren, a.a.0.,S. 172, N. 22).

Art. 5, 7S8tGB, Art. 13 UWG — “NACHGEAHMTE BAUELEMENTE I1”

— Territorialititsprinzip bei Verstdssen gegen das UWG. UWG-Vergehen sind
schlichte Titigkeitsdelikte.

— Principe de la territorialité en cas d'infractions & la loi sur la concurrence
déloyale. De telles infractions constituent de simples délits formels (con-
sommés par l'acte lui-méme, sans prendre en considération le résultat).

Gerichtskommission Unterrheintal SG vom 10. Mai 1985 (mitgeteilt von RA Dr.
Kaspar Schlidpfer, Ziirich)

4. a) Die Begriffe der Strafrechts- und Gebietshoheit beantworten die Frage, ob
ein Staat befugt ist, nach seinem Recht und durch seine Behorden ein Verhalten auf
Strafbarkeit zu prifen und allenfalls die Sanktionen seines Rechts zu verhingen.
Die internationalen strafrechtlichen Zustindigkeiten gehtren dem materiellen
Recht an (Schultz, AT, Bd. 1,S. 101). Bei der Festlegung des rdumlichen Geltungs-
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bereichs, u.a. des eidgendssischen Strafrecht, steht das sog. Territorialprinzip im
Vordergrund: Nach Art. 3 Ziff. 1 Abs. 1 StGB ist dem (schweizerischen) Straf-
gesetzbuch unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder Vergehen veriibt,
wobei diese Bestimmungen des Ersten Teils des Strafgesetzbuches auch fiir Uber-
tretungstatbestinde gelten (Art. 102 StGB). Dem Strafgesetzbuch ist also unter-
worfen die auf, unter oder innerhalb der Landesgrenzen begangene Tat. Gemdss
Art. 7 Abs. 1 StGB gilt eine Straftat dort als veriibt, wo der Titer sie ausfithrt, und
da, wo der Erfolg eintritt. Nach diesem sog. Ubiquitétsprinzip gilt also, dass beim
Distanzdelikt sowohl der Ort der Tatausfithrung wie derjenige, wo der Erfolg ein-
getreten ist, als Ankniipfungspunkt ausreicht (Stratenwerth, AT 1, S. 89). Grund-
sitzlich soll sich jeder nach den Gesetzen des Landes richten, in dem er sich aufhilt.
Diesem Grundgedanken widerspricht, wenn Personen dem schweizerischen Straf-
recht unterworfen werden, die sich vielleicht niemals in der Schweiz aufgehalten
haben, sofern nur der Ort des von ihnen herbeigefithrten oder erstrebten Erfolgs
im Inland liegt. Es besteht deshalb aller Grund, das Ubiquitdtsprinzip eng zu inter-
pretieren (Stratenwerth, S. 90). In gleicher Weise vertrat Schultz (u.a., AT, Bd. 1,
S. 123 f.) seit langem die Ansicht, dass der rdumliche Geltungsbereich des Straf-
gesetzes in gesetzwidriger und volkerrechtlich unzuldssiger Weise ausgedehnt werde,
sofern man die blosse Beeintrichtigung eines Rechtsguts schon als “Erfolg” im
Sinne von Art. 7 StGB bezeichne. Namentlich unter dem Eindruck der von Schultz
vorgetragenen Kritik riickte das Bundesgericht von seiner bisherigen Rechtsprechung
ab. In einem praxisindernden Entscheid wurde dazu festgehalten: “Mit der bis-
herigen Rechtsprechung, dem Erfolg die Verletzung des geschiitzten Rechtsguts
gleichzustellen, hiesse dem Anwendungsbereich des StGB und der Zustindigkeit
der schweizerischen Gerichte eine Ausdehnung geben, die sowohl unter dem Ge-
sichtspunkt des Volkerrechts wie unter demjenigen des Gesetzes selber unannehm-
bar ist.” Daraus ergab sich als Schlussfolgerung, dass der Begriff des Erfolgs im
Sinne von Art. 7 (und auch 346) StGB als technischer Begriff, als das kennzeich-
nende Merkmal bzw. der als Tatbestandsmerkmal umschriebene Aussenerfolg eines
sog. Erfolgsdelikts, zu verstehen ist, und dass nur der Ort dieses Erfolgs (neben dem
Ort, wo der Titer gehandelt hat), geeignet ist, den Begehungsort (bzw. den Gerichts-
stand) fir die Strafverfolgung zu bestimmen (BGE 105 IV 329 f.; Praxis 1980,
Nr. 12, S. 36).

b) Der gesetzliche Tatbestand kann nun so umschrieben sein, dass das vom Titer
ausgefiihrte Verhalten, der blosse Vollzug eines bestimmt gearteten Aktes bereits
geniigt, um ihn zu erfillen. Ein dusserer Erfolg, der iiber die Handlung hinausgeht,
ist nicht erforderlich. Dann liegt ein schlichtes Tatigkeitsdelikt vor. Andere gesetz-
liche Tatbestinde verlangen dagegen, dass das Verhalten des Titers eine davon
rdumlich und zeitlich deutlich unterschiedene Wirkung hervorrufen muss, einen
“Erfolg”. Man spricht insoweit von Erfolgsdelikten (Hauser/Rehberg, Strafrecht I,
S. 59 f; Schultz, S. 123; Stratenwerth, S. 130 f.). Dass die hier angefiihrten Grund-
sitze auch im Bereich des UWG gelten, ergibt sich aus Art. 333 Abs. 1 StGB (so
auch Troller, Immaterialgiiterrecht, Bd. II, S. 1175).

¢) Im vorliegenden Fall ist aufgrund der Akten erstellt, dass Angestellte der
Firma G. bzw. der B. AG mit dem Angeklagten Kontakt aufnahmen, sich nach
Liechtenstein begaben und im Lager in B. (FL) die vom Angeklagten feilgebotene
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Ware sich ansahen. Sie kauften u.a. die inkriminierten Schalelemente und transpor-
tierten diese selbst ab. Diese Elemente fanden Beniitzung auf Baustellen der beiden
genannten Firmen im Kanton St. Gallen. Gegenteiliges ldsst sich entgegen den
von der Strafkligerin an Schranken angestellten Vermutungen aus den Akten nicht
herauslesen, und von diesem Sachverhalt geht denn auch die Anklage aus. Es ist
somit festzustellen, dass der Angeklagte die ihm zur Last gelegten Verstosse gegen
das UWG bzw. gegen die richterlich ausgesprochenen Verbote durch den Verkauf
der Schalelemente einzig in Liechtenstein “‘beging”, auf dem Gebiet der Schweiz
jedoch in strafrechtlich relevanter Beziehung nicht titig wurde.

Beziiglich des ihm vorgeworfenen Tatbestands des Ungehorsams gegen eine amt-
liche Verfligung (Art. 292 StGB; ndmlich durch das angebliche Zuwiderhandeln
gegen die durch vorsorgliche Massnahmeverfiigung und durch das Urteil des Handels-
gerichts St. Gallen erlassenen Verbote) ist zu sagen, dass dieser Straftatbestand klar
ein Titigkeitsdelikt darstellt. Das gleiche gilt aber auch mit Bezug auf Art. 13 lit. d
UWG, welcher der vorliegenden Anklage zugrunde liegt. Strafbar sind danach vom
Titer getroffene Massnahmen, um Verwechslungen mit den Waren, Werken, Lei-
stungen oder dem Geschiftsbetrieb eines andern herbeizufiihren. Das stellt jedoch
keinen im Sinne der obigen Ausfithrungen (Ziff. 4b) als Tatbestandsmerkmal um-
schriebenen Aussenerfolg dar. Verwendet das Gesetz den Ausdruck “Absicht” oder
Wendungen wie “um zu” oder “zum Zweck”, so kennzeichnet es damit in der
Regel einen Verwirklichungswillen, der sich auf ausserhalb des objektiven Tatbestands
liegende Umstinde bezieht. Es handelt sich bei solchen Absichten im technischen
Sinn um subjektive Unrechtselemente (Hauser/Rehberg, S. 80; Schultz, S. 145 und
259). Die im Kommentar von Biren zum Wettbewerbsgesetz, N. 18 zu Art. 13 ff.
UWG, vertretene Ansicht erweist sich bei Beriicksichtigung der neuesten, oben-
erwihnten Bundesgerichtspraxis als iiberholt. Sind aber nach dem Gesagten beide
zur gerichtlichen Beurteilung iberwiesenen Straftatbestinde lediglich als schlichte
Tatigkeitsdelikte anzusprechen und hat der Angeklagte nachgewiesenermassen in
der Schweiz in strafrechtlich relevanter Weise nicht gehandelt, sind im weitern
nach der Anklage auch keine Formen der Teilnahme oder Titerschaft gegeben und
ausgewiesen, so muss die Anwendbarkeit schweizerischen Rechts entfallen. Zu
keinem anderen Resultat fithrt Art. 5 Abs. 1 StGB. An sich zihlt zwar auch eine
auslindische Niederlassung einer schweizerischen juristischen Person als “Schweizer”
im Sinne dieser Bestimmung (SJZ 52, 1956, S. 362). Hingegen geht die Unter-
suchung selbst davon aus, dass die gemiss Urteil des Handelsgerichts St. Gallen in
Frage stehenden Schalelemente lediglich mit Wirkung fiir das Gebiet der Schweiz
verboten werden konnten, wihrend deren Produktion und Verkauf im Ausland
straffrei sind. Die Strafkligerin hat an Schranken ausdriicklich bestitigt, dass die
dem Angeklagten hier vorgeworfenen Handlungen in Osterreich und in Liechten-
stein erlaubt wiren. Sie schlug denn auch einen Weiterverkauf der bereits durch die
G. AG und die B. AG erworbenen Elemente im Ausland vor. Ist aber nach dem
Gesagten die Tat am Begehungsort (i.c. im Firstentum Liechtenstein) nicht nach-
weislich strafbar, so ist der T4ter (i.c. der heutige Angeklagte) dem schweizerischen
Gesetz nicht unterworfen (Art. 5 Abs. 1 StGB). Bei dieser Lage bleibt fiir die An-
wendung des schweizerischen Strafgesetzbuches kein Raum, weshalb der Angeklagte
von der Anklage der Widerhandlung gegen Art. 13 lit. d UWG und des Ungehorsams
gegen eine amtliche Verfiigung freizusprechen ist.
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d) Die Untersuchungsbehérde hat am 15. November 1984 ein Verdusserungs-
verbot beziiglich der streitigen Schalelemente erlassen, welche sich bei den Firmen
G. AG und B. AG befinden. Der Entscheid iiber eine allfillige Einziehung im Sinne
von Art. 58 StGB steht dem Gericht zu. Die Strafkligerin legt grosses Gewicht
darauf, dass die Einziehung verfiigt wird. Art. 58 Abs. 1 StGB sieht allgemein vor,
dass der Richter die Einziehung von Gegenstinden und Vermégenswerten ohne
Riicksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person verfiigt. Wenn das Gesetz
von der Strafbarkeit einer bestimmten Person spricht, setzt es die Begehung einer
strafbaren Handlung voraus, nimlich stets ein objektiv und subjektiv tatbestands-
missiges und rechtswidriges Verhalten (Schultz, AT, Bd. 2, S. 211 i.V.m. 151).
Bei der geforderten Straftat wird es sich aber auch um eine im Ausland veriibte Tat
handeln kénnen, wenn sie dem schweizerischen Strafrecht untersteht (Rehberg,
Strafrecht II, S. 83). Diese Voraussetzungen wiederum sind, wie gezeigt (oben
Ziff. 4c), im vorliegenden Fall nicht erfiillt. Das vom kantonalen Untersuchungs-
richter am 15. November 1984 erlassene Verdusserungsverbot ist demzufolge auf-
zuheben.

5. Die Voraussetzungen einer Kostenauflage auf den Angeklagten sind vor-
liegend nicht gegeben (vgl. Art. 209 StP). Anderseits kann das Verhalten der Straf-
kldgerin nicht als geradezu trolerhaft bezeichnet werden (vgl. Art. 210 StP). Die
amtlichen Kosten sind deshalb gemiss Art. 213 Abs. 1 StP vom Staat zu tragen,
und dieser hat in gleicher Weise den Angeklagten ausseramtlich zu entschidigen
(Art. 208 Abs. 2 StP).

Demgemdss hat die Gerichtskommission Unterrheintal zu Recht erkannt:

1. Der Angeklagte wird von der Anklage der Widerhandlung gegen Art. 13 1it. d
UWG und des Ungehorsams gegen eine amtliche Verfiigung freigesprochen.

2. Das vom kantonalen Untersuchungsrichter fiir Wirtschaftsdelikte am 15. No-
vember 1984 erlassene Verdusserungsverbot wird aufgehoben.
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V1. Buch- und Zeitschriftenbesprechungen

Brandt, Dominique: La protection élargie de la marque de haute renommée au-
dela des produits identiques et similaires. Etude de droit comparé. 337 Seiten
(Geneve 1985, Librairie Droz, Genéve)

In dieser weit ausgreifenden Arbeit wird dem Phinomen der beriihmten Marke
nachgegangen. Im ersten Teil werden die gesetzlichen Grundlagen dargestellt,
welche der beriihmten Marke einen anderen Schutz als der gewohnlichen verleihen.
Ausgehend von Art. 6bis PVUe werden die Regelungen der Bundesrepublik Deutsch-
land, der USA, der Beneluxstaaten, von Frankreich, Grossbritannien und Italien
beispielhaft vorgestellt. Dabei vernimmt man etwa, dass trotz fehlender rechtlicher
Grundlagen es in vielen Staaten gelungen ist, beriihmten Marken einen besonderen
Schutz zukommen zu lassen. Dennoch scheinen die Urteile, welche den erweiterten
Schutz solcher Marken ablehnen, in der Uberzahl zu sein.

Im zweiten Teil der Arbeit wird der Versuch gewagt, die beriihmte Marke zu
definieren, dieser aber alsogleich als untauglich wieder fallengelassen. Der Ver-
fasser sieht ein, dass sich die beriihmte Marke einer Definition entzieht und dass
ihr nur auf statistischem Wege beizukommen ist, beispielsweise durch die Test-
frage: Welche Produkte werden unter der Marke XYZ verkauft? Die Berithmtheit
der Marke diirfte nach Ansicht des Verfassers vorhanden sein, wenn wenigstens
60% der Befragten die richtige Antwort geben.

Im dritten Teil wird nach einer Begriindung fiir den erh6hten Rechtsschutz der
beriilhmten Marke gesucht. Dieser soll sich einerseits wegen der Verwisserung des
Rechts an der Marke durch Parallelbenennung rechtfertigen, anderseits aber auch
wegen vermehrter Irrefithrungen iiber die Betriebsherkunft, der Herabsetzung des
Inhabers und der unerlaubten Ausbeutung der Werbewirksamkeit der berithmten
Marke. Im letzten Teil werden schliesslich die verschiedenen Mdoglichkeiten zum
besseren Schutz der berithmten Marke analysiert, so die Spezialbestimmungen im
Markenrecht, die Ausweitung des Wettbewerbsrechtes und der Riickgriff auf all-
gemeine Bestimmungen des Zivilrechts, wie Rechtsmissbrauch, ungerechtfertigte
Bereicherung, Personlichkeitsrecht und Geschiftsfiihrung ohne Auftrag, Der Ver-
fasser weist auf die Tendenzen in der Schweiz hin, die beriihmte Marke durch das
Markenrecht zu schiitzen, und bekennt sich zur — wenig geteilten — Auffassung,
dass nicht nur das gegenwirtige, sondern namentlich auch das kiinftige Wettbewerbs-
gesetz einen besseren Schutz der berithmten Marke ermogliche. Einen solchen
stellen offenbar auch die wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen von Grossbritan-
nien und Jugoslawien zur Verfiigung, wihrend in der Bundesrepublik Deutschland
und in Frankreich diese Moglichkeit wieder fallengelassen wurde.

Die Arbeit besticht durch ihren vorziiglichen Uberblick iiber die Rechtslage in
vielen europiischen und iiberseeischen Lindern und die vielfdltigen Moglichkeiten,
welche zum besseren Schutz der beriithmten Marken aufgezeigt werden. Hoffen wir,
dass sich die Praxis dieser zu bedienen weiss.

Lucas David
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Revue de droit des affaires internationales
International business law review

La Revue de droit des affaires internationales a été lancée début 1985 par la
FEDUCI (Fondation pour P'étude du droit et des usages du commerce international),
i lintention des juristes, fiscalistes, directeurs financiers et hommes d’affaires
engagés dans la pratique du commerce international.

Le droit des affaires internationales est un vaste domaine ol les aspects financiers
et fiscaux sont étroitement liés aux questions touchant les contrats commerciaux.
La pratique du commerce international souléve de nombreux problémes juridiques
et économiques, concernant par exemple les contrats de vente et de services, le
régime des investissements, les conventions fiscales, Parbitrage, les crédits et les
opérations bancaires, pour n’en mentionner que quelques-uns.

L’importance — toujours croissante — du droit des affaires internationales justifie
pleinement qu’une information spécialisée soit mise & la disposition des praticiens
de langue francaise en particulier. De plus, cette information doit étre pluri-
disciplinaire, afin d’inclure aussi bien les questions relatives au droit civil des contrats
que celles ayant trait au droit public fiscal et financier. C’est en vue de répondre a
cette double attente qu’a été lancée la Revue de droit des affaires internationales.

Son rythme de parution est de huit numéros annuels, quatre étant consacrés au
commerce international, deux i la fiscalité internationale, et deux aux financements
internationaux. Les contributions qui composent chaque numéro sont rédigées
tantot en francais, tant6t en anglais, avec un résumé dans I’autre langue. Chaque
numéro contient en outre plusieurs chroniques, en particulier de jurisprudence,
ainsi qu’une bibliographie.

Le premier numéro, consacré i la fiscalité internationale, est voué a I’étude des
conventions de double imposition; le présent et P'avenir de celles-ci, ainsi que la
position critique des pays en voie de développement i I'égard de ces conventions,
ont fait objet de contributions qui ne manquent pas de susciter Pintérét du fiscaliste.

Le deuxi¢éme numéro traite du commerce international; il expose des sujets
aussi actuels que variés, tels que la négociation du contrat international de sous-
traitance, les nouveaux contrats d’exploration-production pétroliére, le régime
juridique des petits investissements étrangers en Pologne.

Quant au troisiéme numéro, il aborde I’étude des financements internationaux.
On y trouve notamment un article sur les échanges de devises et de taux d’intéréts
entre entreprises (swaps), ainsi qu’une contribution portant sur le crédit docu-
mentaire, la fraude et la révision des régles et usances relatives aux crédits docu-
mentaires.

La formule choisie — information spécialisée et pluridisciplinaire — et Iintérét
des thémes traités font de cette revue une source de renseignements précieux pour
tout praticien engagé dans le commerce international.

Renseignements pratiques:

— la revue est diffusée par la Librairie générale de droit et de jurisprudence, 20 rue
Soufflot, 75005 Paris
— prix de chaque numéro: 190 FF.

Yvan Cherpillod
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Keller, Max/Siehr, Kurt: Allgemeine Lehren des internationalen Privatrechts, vollig
neu bearbeitete Ausgabe des von Prof. Dr. Werner Niederer begriindeten Werkes,
Schulthess Polygraphischer Verlag, Ziirich 1986, LXXII, 716 Seiten, gebunden,
Fr. 138.—

Die dritte Auflage der von Wemer Niederer verfassten Einfiihrung in die all-
gemeinen Lehren des internationalen Privatrechts ist im Jahre 1961 erschienen.
Seitdem sind gerade allgemeine Fragen und die Methoden des Kollisionsrechts in
Frage gestellt, verteidigt, tberpriift und verfeinert worden. Die nun vorliegende
Auflage ist, abgesehen vom rechtshistorischen Teil (§§ 1-10), vollkommen neu
bearbeitet worden. Sie beriicksichtigt die modernen Entwicklungen in der Gesetz-
gebung, Rechtsprechung und Lehre des In- und Auslandes, betont die Bedeutung
der kollisionsrechtlichen Staatsvertrige und behandelt immer wieder die Vorschlige
fiir ein schweizerisches IPR-Gesetz. Wesentliches Anliegen der Neubearbeitung ist es,
in einer Zeit nationaler Reformen des IPR dessen iibernationalen Gehalt durch eine
weltoffene Perspektive zu pflegen und durch kritischen Respekt vor den Leistungen
der Vergangenheit eine gesamteuropiische Tradition zu bewahren.

Das Buch wendet sich nicht nur an Studenten der Rechtswissenschaft. Es will
gerade auch dem Praktiker ein Wegweiser sein, und zwar nicht nur durch den
allgemeinen Teil des auslindischen IPR. Es soll dem Leser auch einen Uberblick
iiber Fragestellungen und Ldsungen vermitteln, denen man bei Prozessen im Aus-
land begegnet.

Im Kapitel iiber die Quellen des IPR werden auch die multilateralen Staats-
vertrige zum Immaterialgiiterrecht in einer iibersichtlichen Tabelle angefiihrt. Als
besonders niitzlich in der Praxis wird sich das als Anhang beigefiigte Register iiber
die autonomen nationalen Rechtsquellen und iiber die internationalen Staatsvertrige
erweisen. Neben den Quellen zu den internationalen Abkommen sind auch jene zu
den bilateralen Staatsvertrigen der Schweiz angegeben.
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VII. Eingegangene Biicher

Kilin, Urs Peter, Dr. iur., Der urheberrechtliche Vergiitungsanspruch bei der Werk-
verwertung mit Hilfe des Satellitenrundfunks und der Kabelweiterverbreitung,
Verlag Stimpfli, Bern 1986

Ritscher, Michael, Dr. iur., Der Schutz des Design, Verlag Stimpfli, Bern 1986
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100 Jakre Berner Ubereinkunft

“Yom Wunsch geleitet, die Rechte der Urheber zu schiitzen ...”"!

Prof. Dr. Mario M. Pedrazzini, St. Gallen/Ziirich

Der Wunsch, die Rechte der Urheber an ihren Werken der Literatur und Kunst in
moglichst wirksamer und gleichmissiger Weise zu schiitzen, bewog am 9. September
1886 die Vertreter von 10 Staaten (darunter der Schweiz), ein internationales Ver-
tragswerk zu unterzeichnen, die sogenannte Berner Ubereinkunft (BeU).

Der Schutz der Urheber — der Ansatzpunkt

“La propriété la plus sacrée’ wurde in der Assemblée nationale das Recht des
Urhebers an seinem Werk mit revolutionirer Emphase genannt. Damit war die
Grundrichtung fiir die Entwicklung des Urheberrechts aufgezeichnet. Wie das Eigen-
tum die Zuordnung einer materiellen Sache zu einer Person bewirkt, so sollte das
Urheberrecht die Zuordnung eines Werkes zur Person seines Schopfers, des Urhebers,
sicherstellen. Was heisst Zuordnung? Nichts anderes als Aufnahme der an sich
gegebenen Beziehung Urheber — Werk in die Sphire des Rechts, wodurch Anspriiche
durchsetzbar werden. Wie sonst, so auch hier, setzt die Rechtsordnung an einem
Sachverhalt an, der vorgegeben ist — sie schafft ihn nicht. Aber sie #ndert seine
Natur von Grund auf, indem das bisher eventuell freiwillig Befolgte und Geleistete
erzwungen werden kann. Hat sich schon vor der Einfihrung eines entsprechenden
Gesetzes der faire Mensch des Plagiats eines Werkes enthalten — nunmehr kann der
Urheber gegen den Unfairen vorgehen und das Plagiat wirksam verhindern. Diese
Rechtstechnik leitet sich, wie angedeutet, aus dem Figentumsrecht als dem wohl
iltesten Institut des Privatrechts ab. Die gewaltige zeitliche Verschiebung in der
Anerkennung dieses Prinzips fiir die Werke des Geistes riihrt daher, dass ihr Schutz
erst mit der zunehmenden Industrialisierung auch der entsprechenden Infrastrukturen
(damals vornehmlich der Druckerpresse) aktuell wurde, Zwar kennen wir “Privi-
legien”, die vor Nachdruck schiitzen wollen, schon seit dem 15. Jahrhundert. Aber
sie sind nicht nur sporadisch; sie entsprechen auch nicht dem Zuordnungsprinzip,
sind vielmehr gewerbliche Monopolrechte, eher dem Salzregal nachgebildet denn
als Vorstufe des Urheberrechtes zu werten. Erst die Anwendung der ausgebildeten
Figentumstechnik auf die neuen Objekte fiihrte zur eigentlichen Beriicksichtigung
der Interessen der Urheber und nicht nur des Druckers. (Vom Verleger konnte nur
in einem uneigentlichen Sinne die Rede sein.)

Freilich — es darf nicht iibersehen werden, dass das Eigentumsrecht nicht einfach
auf die Werke der Kunst und der Literatur iibertragen werden kann. Nur die darin

1 Die “SMI” mochte mit diesem in der NZZ vom 9. September 1986 publizierten Beitrag des
Jubiliums der BeU gedenken. Die Redaktion.
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verwirklichte und erprobte Grundtechnik konnte dem neuen Ziel dienstbar gemacht
werden, denn die Unterschiede im Objekt filhren zu grosseren und schwierigeren
Anpassungsproblemen, die hier angedeutet werden sollen. Zunichst einmal bietet
der Gegenstand nicht die konkrete Abgeschlossenheit der korperlichen Sache.
Letztere trigt ja ihre Grenze in sich selbst, und zwar in doppelter Hinsicht. Ab-
gegrenzt ist, zum Beispiel beim Pferd, der eigentliche Gegenstand, aber auch die
Singularitdt desselben. Deswegen wirkt sich das Monopolrecht des Eigentums fiir
Dritte lediglich einschriankend fiir das betreffende konkrete Pferd aus. Ganz anders
beim Kunstwerk als dem Gegenstand des Urheberrechtes. Ein Roman als geistiges
Werk ist nicht abgrenzbar wie das Pferd, dafiir einer Vervielfiltigung zuginglich.
Ja erst diese macht den Roman zum gewerblich verwertbaren Gut. Es braucht
somit einen nicht leicht vollziehbaren Sprung, um das Eigentumsrecht fiir solche
geistigen Werke wirkungsvoll einzusetzen. Es bedarf der Abgegrenztheit des Gegen-
standes und der Abstrahierung vom Werkexemplar (Buch) auf das Werk selbst
(Roman). Letztere ist relativ einfach — mindestens in der Vorstellung, wenn nicht
unbedingt in der juristischen Realisierung. Erstere bietet grossere Schwierigkeiten.

Ist dieser Sprung gelungen, so sichert das Gesetz dem Urheber die Herrschaft
iiber sein Werk. Das bedeutet, dass der Urheber iiber sein Werk allein verfiigen darf.
Dafiir erhilt er einerseits positive Befugnisse, die ihm die Moglichkeit des “Ein-
satzes” des Werkes sichern — wie Auffilhrung der Komposition, Vorfilhrung des
Schauspiels bis hin zur Ausstellung des Bildes. Anderseits werden ihm sogenannte
negatorische Anspriiche zuerkannt. Ohne die Zustimmung des Urhebers darf also
ein Dritter das Werk grundsdtzlich nicht benutzen, also auch nicht verwerten.
Damit wird die Ausschliesslichkeit erreicht. Das hort sich iiberaus logisch und fast
zwingend an. Es soll aber nicht dariiber hinwegtiuschen, dass die Anerkennung
eines solchen umfassenden Heirschaftsrechtes die Errungenschaft modernster
Urheberrechtsgesetze ist. Der Weg hiezu war lang, und erst die Explosion der
technischen Verwertungsmoglichkeiten in den letzten Jahrzehnten hat die Not-
wendigkeit einer allgemeinen Herrschaftsklausel deutlich werden lassen.

Ein erster Beitrag der hier gefeierten Berner Ubereinkunft sei hier festgehalten.
Nicht dass der Konventionstext einen Katalog der dem Urheber vorbehaltenen
Verwertungsmoglichkeiten angegeben hitte. Ja nicht einmal eine elementare
Aufzihlung solcher Rechte findet man im ersten Konventionstext — vielmehr
lediglich den Hinweis auf die im jeweiligen Land anerkannten besonderen Rechte
des Urhebers. Nur indirekt liessen vereinzelte Bestimmungen auf Befugnisse schlies-
sen, so etwa Art. 10, welcher die ‘““Adaptationen, musikalische Arrangements” zu
einer Form der unerlaubten Wiedergabe stempelt (“da sie die Verwirklichung eines
Werkes sei, die zu dem einzigen Zweck unternommen wird, sich dasselbe anzueignen,
ohne den Anschein einer Ubernahme oder Wiedergabe zu erwecken’). In spiter
revidierten Texten der Konvention vermehren sich die Hinweise — entsprechend
dem Fortschritt der Technik, so dass neben der Vervielfiltigung auch die Rund-
funksendung, die Aufnahme auf einen Bild- oder Tontriger, ja allgemein die “Werk-
nutzung” vom Recht des Urhebers erfasst werden. Dadurch, dass die Berner Uber-
einkunft die Staaten verpflichtet, die Konventionsbestimmungen anzuwenden,
begriindet sie Schutzmoglichkeiten. Durch ihre Existenz allein wurde sie zum
Kristallisationspunkt der Entwicklung des Urheberschutzes und zu deren Kata-
lysator.
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Dies gilt ganz besonders fiir das in der Revision von 1925 eingefiihrte sogenannte
droit moral (Urheberpersénlichkeitsrecht) als eine von den Vermogensrechten
unabhingige Befugnis des Urhebers, die diesem auch nach Abtretung der ersteren
verbleibt und deren Funktion im Schutz seiner ideellen Interessen liegt. So soll der
Urheber das Recht haben, die Urheberschaft am Werk fiir sich in Anspruch zu
nehmen und sich jeder Entstellung, Verstiimmelung, sonstigen Anderung oder
Beeintrichtigung des Werkes zu widersetzen, die seiner Ehre oder seinem Ruf nach-
teilig sein koénnten. Diese eher unscheinbare Formulierung enthilt die vitale Kraft,
die das Urheberrecht bis in die heutige Zeit und trotz der dusserst schwierigen,
wenn iiberhaupt erfolgten Anpassung an die technische Entwicklung hiniiber-
gerettet hat. Denn jede neue Verwertungsform des Werkes schliesst eine Verlet-
zungsméglichkeit des geistigen Bandes zwischen Urheber und Werk in sich, droht
der Personlichkeit des Urhebers (seiner Ehre oder seinem Ruf) —, so dass diese
Hypothese den Ansatzpunkt fiir Verbietungsrechte gibt, die ihrerseits sich auch
wirtschaftlich zugunsten des Urhebers auswirken. Wird dem Urheber ein Ver-
bietungsrecht aus dem droit moral zuerkannt, so spielt man ihm nimlich auch die
Moglichkeit in die Hand, auf das Verbot gegen Entschidigung zu verzichten. Dass
damit eine gewisse Zweckentfremdung des urspriinglichen Schutzgedankens statt-
findet, ist naheliegend, in Anbetracht der Schwierigkeiten einer angemessenen
Anpassung der Gesetze an die faktische Entwicklung aber auch verstindlich und
gar begriissenswert. Mindestens so lange, als das Recht nachhinkt. Fasst es hingegen,
wie in neuerer Zeit, die Befugnisse in einer allgemeinen und deshalb dehnbaren
Formel zusammen (“Herrschaftsrecht™), so ist die Zweckentfremdung nicht mehr
n6tig und (darf ich’s mal sagen?) wohl kaum mehr zuléssig.

Das Werk

Das Recht des Urhebers bezieht sich auf das Werk, auf einen Gegenstand im-
materieller Natur, auf die Abstraktion vom Werkexemplar. Die Reiterstatue ist eine
Erscheinungsweise, eine Konkretisierung des Werkes — letzteres geht sozusagen
dariiber hinaus, entzieht sich totaler Erfassung, womit die Herrschaft des Urhebers
auch das Plagiat als die nicht getreue Nachbildung soll verbieten konnen. Damit
bewirkt das Recht eine ausserordentliche Erweiterung des Schutzes — gleichzeitig
aber erfihrt der Gegenstand eine zwar sinnvolle, aber auch starke Abgrenzung. Der
Schutz des vom Werkexemplar abstrahierten Werkes ist namlich nur dann vertret-
bar, wenn dadurch auch eine Einschrinkung des Schutzumfanges des Rechtes erfolgt.
Es darf nur das Werk geschiitzt werden, welches vom jeweiligen Urheber stammt,
also auch in der Form, wie er es geschaffen hat — sonst wiirde der Schutz zu einem
ungerechtfertigten Hindernis der Kunst. Das will besonders heissen, dass jeder das
gleiche Sujet in Kunstform realisieren darf, wenn er nur nicht die Erscheinungsweise
kopiert, die vor ihm bestand. Das leuchtet ein, bedarf aber etwas niherer Erklérung.

Es zeigt sich zunichst einmal, dass der Schutz des Werkes sich nicht auf den
Inhalt selbst bezieht, vielmehr auf die Art und Weise, wie der Inhalt (die Idee) in
die dsthetisch anregende Wirklichkeit umgesetzt wird. (Der Fachmann wird mir
eine gewisse journalistische Freiheit des Ausdruckes erlauben.) Der Inhalt bleibt
somit frei, wobei die unter Umstinden starke gegenseitige Beeinflussung von Form
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und Inhalt nicht zu iibersehen ist. Sodann erdffnet die Uberlegung iiber den Schutz
des Werkes das unsichere Feld der Schutzvoraussetzungen. Dass das Werk wahr-
nehmbar sein muss, ist klar, ansonst ja dasselbe keine zwischenmenschlich relevante
Existenz hat und somit dem Recht entgeht. Naheliegend ist auch, dass ein Werk
nur dann Schutz erfahren darf, wenn es eine gewisse Originalitdt aufweist. Danach
beim “‘anerkannten’ Werk der Kunst zu fragen, ist obsolet; ein solches Werk spricht
fiir sich. Aber das sind auch nicht die problematischen Fille. Wie steht es hingegen
mit dem Plan eines Bickereiladens, dem Stadtplan, dem Mdbelstiick? Hier muss
eine Stufe eingebaut werden, unterhalb welcher der Schutz zu versagen ist, ansonst
der tigliche Weg des Gewerbes kaum mehr begehbar wire. Die Priffung anhand
dsthetischer Kriterien durchzufiihren (ob der Stadtplan also “‘schon’ sei), wiirde
aus dem Juristen einen Kunstkritiker machen — was peinlich vermieden werden
muss.

Woher sonst den Parameter entnehmen? Die Originalitit, die Eigentiimlichkeit,
das individuelle Geprige im Sinne eines bescheidenen Quantums an solchen Eigen-
schaften: das ist alles, was das Recht dem Richter suggerieren kann, wobei ein all-
gemeiner Konsens sich bis heute wohl nicht gebildet hat. Von der unaufhaltbaren
Entwicklung der Kunst zum Unpersonlichen hin geschoben, hat sich die Praxis in
der Richtung der Entpersonlichung, der Objektivierung bewegt. Aber der Weg ist
mithsam, unsicher, und auch die Forderung nach statistischer Einmaligkeit des
Werkes, nach der Entdeckung des Parameters als endgiiltige Losung gefeiert, hat
sich als nur zum Teil tauglicher Versuch erwiesen. Hier scheint die Crux des Ur-
heberrechtes unvermeidbar zu sein, was auch eine trostreiche Seite hat, scheinen
sich doch die héchsten Formen menschlicher Existenz (wie die in Art. 28 ZGB
geschiitzte Personlichkeit) und des Schaffensdrangs (wie das Kunstwerk) einer
prizisen Definition und deshalb auch Erfassung durch das Recht zu entziehen —
der Geist weht, wohin er will, und lasst sich juristisch nicht determinieren. Die
BeU, anfinglich eher auf Uberwindung formeller Schutzhindernisse wie Registrie-
rung gerichtet, iiberlasst die Festlegung des zentralen Schutzparameters dem je-
weiligen nationalen Gesetzgeber. Die Originalitit gilt aber nach Konventionsrecht
als dem Begriff des Kunstwerkes irgendwie immanent. Die nationalen Gesetze tun
sich hier schwer. Das geltende schweizerische Urheberrechtsgesetz zum Beispiel
spricht in Art. 1 fast en passant von einer “‘eigenartigen Schépfung”; der Entwurf
1984 generalisiert hingegen das Kriterium und definiert in Art. 4 das Werk als
“Schopfung der Literatur und der Kunst, die einen individuellen Charakter auf-
weist”. Der Phantasie und dem EinfithlungsvermSgen des Richters verbleibt jeden-
falls geniigend Spielraum.

Die genannte generelle Definition des Werkes ist, so wie die Anerkennung eines
allgemeinen Herrschaftsrechtes, die Frucht einer langen Entwicklung. Typisch fiir
die Anfinge (und nicht nur im Bereich des Urheberrechtes) ist die Enumeration
aller moglichen Kategorien von geschiitzten Werken, wobei der aus dem Franzosi-
schen abgeleitete Oberbegriff “Werke der Literatur und Kunst” deutlich auf die
urspriinglichen Objekte des urheberrechtlichen Schutzes hinweist. In ihrer ersten
Fassung enthielt die BeU nicht einmal einen Katalog der Werke; erst spiter wurde
derselbe in Art. 2 Abs. 1 aufgenommen. Die letzte Fassung (die von der Schweiz
noch nicht ratifiziert worden ist) gibt einen guten Uberblick iiber die Objekte,
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mit denen sich das Urheberrecht befasst, und sei deshalb hier in extenso wieder-
gegeben:

“Die Bezeichnung ‘Werke der Literatur und Kunst’ umfasst alle Frzeugnisse
auf dem Gebiet der Literatur, Wissenschaft und Kunst, ohne Riicksicht auf die
Art und Form des Ausdrucks, wie: Biicher, Broschiiren und andere Schriftwerke,
Vortrige, Ansprachen, Predigten und andere Werke gleicher Art; dramatische
oder dramatisch-musikalische Werke; choreographische Werke und Pantomimen,
musikalische Kompositionen mit oder ohne Text; Filmwerke einschliesslich der
Werke, die durch ein dhnliches Verfahren wie Filmwerke hervorgebracht sind;
Werke der zeichnenden Kunst, der Malerei, der Baukunst, der Bildhauerei,
Stiche und Lithographien, photographische Werke, denen Werke gleichgestellt
sind, die durch ein der Photographie dhnliches Verfahren hervorgebracht sind;
Werke der angewandten Kunst; Illustrationen, geographische Karten; Pline,
Skizzen, Darstellungen plastischer Art auf den Gebieten der Geographie, Topo-
graphie, Architektur oder Wissenschaft.”

Mag heute diese Vorschrift in ihrer Buntheit eigenartig erscheinen, ihre Bedeu-
tung fiir die Entwicklung des Urheberrechtes ist nicht zu iibersehen. Sie vermittelt
dem nationalen Gesetzgeber und Richter, damit aber auch dem Rechtsuchenden,
einen Uberblick iiber die schutzfihigen Werke und stellt einen sehr wesentlichen
Beitrag zur Entwicklung des Urheberrechtes dar. Wieviel Unsicherheit herrscht
dariiber heute noch in vielen Lindem, die erst vor kurzem zu nationalen Gesetzen
gekommen sind! Thnen allen ist die BeU mit dieser stark konkretisierenden Vor-
schrift immer noch eine wichtige Grundlage, mindestens aber eine Hilfe. Diese
Funktion iibt Art. 2 Abs. 1 der BeU wohl kaum mehr fiir die urheberrechtlich
filhrenden Linder aus — dank ihrer Praxis und Lehre wird er aber zum Spiegel des
urheberrechtlichen Fortschrittes. Zeugen dafiir sind die ausgedehnten Diskussionen
anlisslich der Stockholmer Konferenz zur Revision der BeU (1967) in bezug auf
den Schutz der Filmwerke und der seither entwickelten analogen Werke ( Video-
werke), fiir die auch eine Sonderregelung eingefiihrt wurde.

Die Rechtstechnik der Bel)

Die BeU ist injedem Verbandsland direkt anwendbar — darin liegt der eine grosse
Vorzug. Der zweite besteht in der sogenannten Inlinderbehandlung der Urheber.

Die direkte Anwendbarkeit eines internationalen Vertragswerkes ist nicht selbst-
verstindlich; etliche Konventionen bediirfen dazu der Vermittlung durch ein staat-
liches Gesetz, sie stellen sozusagen erst Richtlinien auf. So das zweite grosse inter-
nationale Werk des Urheberrechtes, das sogenannte Welturheberrechtsabkommen.
Der Urheber kann sich hingegen, und zwar auch in der Schweiz (Art. 68 des Ur-
heberrechtsgesetzes) direkt auf die BeU berufen, falls dieselbe einen weitergehenden
Schutz als das geltende nationale Recht gewédhrt (Briisseler Revision 1948). Dies gilt
fiir die Werke von Schweizer Biirgern sowie fiir Werke, die erstmals in der Schweiz
herausgegeben worden sind. Gerade diese Vorschrift zeigt, wie wichtig die BeU
sein kann — so wenn ihre Regelung fiir den Urheber giinstiger ist als die des jeweili-
gen geltenden nationalen Gesetzes, das dem internationalen Vertragswerk nachhinkt.
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Ein weiteres zentrales Prinzip ist jenes der sogenannten Inlinderbehandlung, wel-
ches als die grosse “Erfindung’ der BeU bezeichnet werden kann. Der Grundsatz
besagt, dass der auslindische Urheber die gleichen Rechte wie der Inldnder geniesst,
wenn er einem Verbandsland angehért und wenn sein Werk unveroffentlicht oder
aber zum erstenmal in einem Verbandsland verdffentlicht wurde — zwar mit Aus-
nahme des Ursprungslandes, dafiir aber auch, wenn in diesem Land kein Schutz
besteht. Die BeU sichert damit in Anbetracht ihrer geographischen Ausdehnung
praktisch einen universellen Schutz. Sie geht aber noch weiter. Sie schiitzt auch,
unter bestimmten Umstinden, die Werke jener Urheber, die keinem Verbandsland
angehoren. Die Bedeutung dieser Bestimmung kann nicht geniigend geschitzt wer-
den, wie man an einem anonymisierten, aber reellen Beispiel leicht zeigen kann.
Angenommen, ein sowjetischer Staatsbiirger habe sein Werk in die Schweiz gebracht
(die UdSSR ist der BeU nicht beigetreten); ist dasWerk, und eventuell wo, geschiitzt?
Die Antwort nach der BeU ist klar. Veroffentlicht der russische Urheber sein Werk
zum erstenmal in der Schweiz (Verbandsland), so geniesst er hier die gleichen
Rechte wie der schweizerische Urheber und in den iibrigen Verbandslindemn die
durch die BeU selbst gewshrten Rechte. Wiirde die BeU nicht bestehen, so wire
der russische Urheber nur aufgrund einer unsicheren nationalen Gesetzgebung
geschiitzt; sein Werk kénnte also in vielen Teilen der Welt frei verwendet werden.

Es ist bezeichnend fiir die Nachkriegsentwicklung, dass dieser grossziigige Schutz
der BeU fast zum Verhingnis wurde.

Fiir viele ein zu starker Schutz

Ist nimlich ein Staat Mitglied der BeU, so muss er, wie gesagt, Werke von Aus-
lindem weitgehend schiitzen, unter Umstinden sogar besser als Werke eigener
Biirger. Das ist fiir jene Linder fraglich, deren ‘“urheberrechtliche Bilanz” negativ
ist. Fiir ein Entwicklungsland zum Beispiel, wo verhiltnismissig sehr wenige schutz-
fihige Werke hervorgebracht werden, bedeutet die Mitgliedschaft zur BeU unter
Umstinden eine Belastung. Es muss auslindische Urheber schiitzen, was Ausfuhr
von Devisen (aus Tantiemen) bedeutet. Insbesondere auf dem Gebiete der Sprach-
werke kann sich dies nachteilig auswirken, muss doch ein solches Land, dem oft
sogar die drucktechnische Infrastruktur fast vollig fehlt, fiir seine stark zunehmende
Bevolkerung sehr viel Unterrichtsmaterial zur Verfiigung stellen, um das Bildungs-
defizit auszufiillen. Da diese Werke vorwiegend im Ausland geschaffen wurden,
miissen auslindische Urheber vergiitet werden, was eine zusitzliche Belastung auf
einem zentralen Gebiet der Entwicklung bedeutet. Diese Zusammenhinge, hier
stark zusammengerafft, drohten die (fast erreichte) Universalitit der BeU zu zer-
storen.

Was tun? Eine erste Notmassnahme wurde 1952 eingefithrt mit der Unterzeich-
nung des sogenannten Welturheberrechtsabkommens, eines internationalen Ver-
tragsrechts, das (mit Ausnahme des bekannten C-Zeichens, der Schutzdauer und
des Ubersetzungsrechtes) lediglich (an sich nicht durchsetzbare) Richtlinien auf-
gestellt hat, womit die Mitgliedschaft kein Land zu stark und direkt belastete. Es
gereicht der Schweiz zur Ehre, dass auch dieses zweite Werk in unserem Lande
geboren wurde, und zwar in Genf am 6. September 1952. Drohte damit der sichere



163

Untergang der BeUl oder zumindest die Reduktion derselben auf die wichtigen
urheberrechtsinteressierten Staaten? Sicher, weshalb 1971 in Paris eine erneute
Revision stattfand, die den Zweck verfolgte, die Universalitdt des Vertragswerkes
zu retten. Der Preis dafiir waren Konzessionen an die Entwicklungslinder, die in
einem Anhang festgelegt wurden und welche Erleichterungen fiir ein Land bringen,
das sich “‘auf Grund seiner wirtschaftlichen Lage und seiner sozialen und kulturellen
Bediirfnisse nicht sogleich imstande sieht, den Schutz aller in der Ubereinkunft
vorgesehenen Rechte zu gewihrleisten ...”. Ausnahmen betreffen insbesondere das
Ubersetzungs- und das Vervielfiltigungsrecht. Aufgrund der Pariser Revision unter
der Agide der Organisation mondiale de la propriété intellectuelle in Genf und mit
praktischer Hilfe einiger Urheberrechtsgesellschaften (so auch der schweizerischen
Suisa) reift langsam ein besseres Verstindnis fir die Lage der Entwicklungslinder
auf unserem Gebiete, gleichzeitig aber auch eine bessere Einsicht letzterer fiir die
Anliegen der Urheber, was bei zunehmender Bedeutung der entsprechenden “Pro-
dukte” auch im Entwicklungsland, wenn auch in verschiedenem Rahmen, doch
allen zugute kommt. Wie auf dem Gebiete des internationalen Patentrechtes (wo
das Gefille in noch stirkerem Rahmen spiirbar ist), ist es wichtig, dass Reiche und
Arme, industriell entwickelte und sich in Entwicklung befindende Linder ihrer
gegenseitigen Abhingigkeit stitker bewusst werden und keine Konflikte aufkom-
men lassen, welche die zum Teil mithsam erreichte Einigung in die Briiche gehen
lassen. Ein grosses Mass an gutem Willen ist da und dort notwendig. Leichter hatten
es diese Vertragswerke wohl am Anfang ihrer Entwicklung, als die urheberrechtlich
massgebenden Staaten (mehr oder weniger direkt) noch viele der heute unabhingig
gewordenen Linder beherrschten, so dass ihr Konsens etwa in Paris oder London
global ausgesprochen werden konnte.

Ausblick

Es wire falsche Euphorie, diese Bemerkungen in unbegrenzten Optimismus aus-
laufen zu lassen. Die soeben angedeuteten Probleme sind schwer zu losen, der gute
Wille, auch wenn reichlicher vorhanden als auch schon, kann nicht alle Probleme
16sen — die Werkzeuge des internationalen Rechtes erfordern, um wirklich wirksam
zu sein, die Zustimmung aller Staaten, woraus sich die immer wieder feststellbare
Tendenz zum Variationsreichtum der Normen und die Gefahr der Verwisserung
erkliren. Die BeU hat schon sehr viel erreicht, und es ist verstindlich, dass sie ihren
Siegeszug nicht frei von Riickfillen feiern konnte. Die angedeutete Verselbstindi-
gung vieler damals eher im Lehnverhaltnis lebender Staaten musste zu Konflikt-
situationen fithren; das allzu starke Gefille in der urheberrechtlich relevanten
Produktion brachte das unter Vertragspartnern unerlissliche Gleichgewicht in
sichtbares Schwanken; der Expansionsdrang des industriell titigen Urheberrechts-
nutzers hat naturgemiss Mithe, sich dem Gebot iibergeordneter Interessen anzupas-
sen; das Gebiet der Kunst und Literatur ist zu einem wichtigen kapitalkriftigen
Industriezweig geworden. All dies erschwert die harmonische Entwicklung des
Urheberrechts. Wenn aber die Anliegen der Urheber auch Anliegen der Kultur sind,
dann miissten die Opfer nicht unitberwindlich sein.
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Erfindungshéhe, erfinderische Titigkeit, Nichtnaheliegen®

Alois Troller, Luzern

I. Zwei Metaphern und eine Tautologie

Wir haben uns mit drei Begriffen zu befassen und ihren Gehalt zu erfassen. Diese
drei Begriffe werden immer noch verwendet, um die Grenze zu finden, die im tech-
nischen Bereich das rechtlich Schiitzbare vom frei Verwendbaren trennt. Gesetz-
geber, Gerichtspraxis und Lehre muten uns zu, sie erwarten, ja sie verlangen es,
dass wir geleitet von diesen Begriffen jeweilen feststellen, was in der rechtlichen
Herrschaftszone liegt.

Schon die allgemeine und oberflichliche sprachliche Analyse dieser drei Begriffe
weist uns auf die Schwierigkeit der uns zugemuteten Aufgabe hin.

Statt die Grenze klar zu beschreiben, haben die Gesetzgeber (so im fritheren
schweizerischen Gesetz) es den Gerichten und der Lehre iiberlassen, ihren Verlauf
anzugeben. Diese waren, wie ich nachher darzutun versuche, technisch und damit
auch juristisch gesehen ratlos, aber nicht sprachlos. Sie erfanden das eindrucksvolle
und der Idee von der schopferischen Leistung kongeniale Bild der Erfindungshohe.
Entscheidend fiir die Schiitzbarkeit der Erfindung soll ihre Hohe sein. Hohe weist
auf die Ausdehnung in vertikaler Richtung hin. Da die Erfindung als technisches
Geschehen zwar im Raume sich ereignet, aber nicht feststellbare Masse aufweist,
kann das Wort “Ho6he” sinnvoll nur das Schweben der Erfindung in einer vertikalen
Distanz iiber dem Alltdglichen bedeuten. Dementsprechend hat unser Bundesgericht
von der Zwischenzone gesprochen’. Auch die erginzende Aussage, dass die Erfin-
dung iiber dem liege, was der Fachmann mit seinem Wissen und Kénnen noch er-
reichen konne, brachte nur eine weitere bildhafte Erkldrung hinzu.

Weil Gerichtspraxis und Lehre wussten, dass die mit dem Begriff ““Erfindungs-
hohe™ erteilte Anweisung nicht geniigt, liessen sie die schiitzbare Erfindung nicht
nur vertikal, sondern zugleich auch horizontal vom freien technischen Bereich
Abstand halten. Sie lehrten, was heute gesetzlich bestimmt ist, die Erfindung diirfe
dem Fachmann nicht nahegelegen haben.

Es ist nun aber nicht so, dass damit die Erfindungshthe ersetzt worden wire.
Der vertikale Abstand blieb neben dem horizontalen massgebend. Die Vorstellung,
dass der Fachmann die Erfindung mit seinem Wissen und Kénnen nicht zu erreichen
vermdge, passte zur Frfindungshéhe und zum Nichtnaheliegen. Die Zwischenzone
hingegen konnte nur die in der Hohe schwebende, aber nicht die waagrecht ab-
liegende Erfindung dem Fachmann entriicken.

Das Bundesgericht hat bei der Frage nach der Giiltigkeit von Patenten, die nach
altem Recht zu beurteilen sind, trotz dessen Ausmerzung im neuen Recht den

* Vortrag gehalten an der Generalversammlung des Verbandes Schweizerischer Patentanwilte
(VESPA) am 22. Oktober 1986 in Bern.

1 Urteil i.S. Bollhalter gegen Fieischer GmbH, nicht in die amtliche Sammlung aufgenommen,
aber oft zitiert, so auch in BGE 89 II 167.
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Begriff der Erfindungshohe beibehalten. Es sei auf solche Patente die unter der
Herrschaft des friheren Gesetzes entwickelte Praxis und nicht nur der damalige
Wortlaut des Gesetzes anzuwenden®.

Es bleibt uns daher nicht erspart, solange noch Altpatente zu beurteilen sind,
neben dem fiir Neupatente massgeblichen und deutlicheren Bild des Nichtnahe-
liegens noch jenes der Erfindungshdhe anzuwenden.

Die Verfasser des EPUe haben — ich spreche, um den Gedankenfaden nicht auf-
zufasern, nur vom deutschen Text — bestimmt (Art. 52), dass die schutzfihige
Erfindung auf einer erfinderischen Titigkeit beruhen miisse. Damit ist das Ergebnis
der Titigkeit mit dem gleichen Begriff charakterisiert wie die Tétigkeit. Das Adjek-
tiv “erfinderisch’ bedeutet nicht bloss “‘eine Erfindung’ hervorzubringen, sondern
eine patentwiirdige, somit eine qualifizierte Erfindung. Ich werde nachher noch
iiber den Unterschied beim Begriff “Erfindung” nach altem Recht einerseits und
nach neuem und der EPUe anderseits sprechen. Das zu bestimmende Substantiv
ist also in Art. 52 EPUe mit dem aus ihm abgeleiteten Adjektiv definiert. Die Ver-
fasser des EPUe haben sich iiber diese Tautologie Rechenschaft gegeben und deshalb
die erfinderische Titigkeit in Art. 56 EPUe definiert: Eine Erfindung beruht auf
erfinderischer Titigkeit, wenn sie sich fir den Fachmann nicht in naheliegender
Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Dieses gesetzgeberische Bemiihen fiihrte
zu folgender Gleichung: Patentfdhige Erfindung = Ergebnis erfinderischer Tatigkeit
= dem Fachmann nicht naheliegend. Folgerung: Eine patentfahige Erfindung darf
dem Fachmann nicht naheliegend gewesen sein. Das Zwischenglied der Gleichung,
die erfinderische Titigkeit, sagt iber die patentfihige Erfindung nichts aus; es ist .
iberfliissig.

Der schweizerische Gesetzgeber hat daher auf die Ubernahme des Begriffs
“erfinderische Titigkeit” verzichtet und die patentfihige Erfindung mit dem
Begriff des Nichtnaheliegens vom Stand der Technik getrennt (Art. 1 Abs. 2 PatG).

Diese Uberlegungen sind alle selbstverstindlich, wenn man dariiber nachdenkt.

Es schien mir aber doch niitzlich, dieses zwar vorhandene, aber doch nicht klar
zur Sprache gebrachte Wissen als gesicherte Grundlage der weiteren Reflexionen
festzuhalten.

Techniker und Juristen haben es als schicksalhaft unabinderlich hingenommen,
dass ihnen zur Qualifizierung der schutzfihigen Erfindung die drei behandelten
Begriffe von Gesetzen, Gerichtspraxis und Lehre als verbindliche Wegweiser gesetzt
wurden. Ihr Vorstand hat sich damit nicht abgefunden. Er hat den Wunsch, dass
wir uns gemeinsam iiberlegen, welcher dieser drei Begriffe die beste Anleitung gibt
oder ob sich zudem noch weitere Denkhilfen finden lassen.

II. Der Begriff “Erfindung”’ im EPUe und im schweizerischen PatG
Art. 52 Abs. 1 EPUe spricht unter dem Titel “patentfihige Erfindung” von
Erfindungen, “‘die neu sind, auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen und gewerb-

lich anwendbar sind”. Abs. 2 sagt, dass insbesondere als Erfindungen nicht an-
gesehen werden: Entdeckungen usw. Art. 54 unterscheidet neue und nicht neue

2 BGE 10811325 f.
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Erfindungen und Art. 56 solche, die sich fiir den Fachmann nicht in naheliegender
Weise aus dem Stand der Technik ergeben, von Erfindungen, fiir die das nicht
zutrifft.

Diese Gesetzstellen trennen klar die patentfiahige und die nicht patentfihige
Erfindung, Damit ist eine sprachliche Unklarheit und terminologische Schwierigkeit
behoben. Unter der Herrschaft des alten PatG wurde als Erfindung eine vom Erfin-
der entwickelte technische Regel bezeichnet, “wenn auf Grund einer eigenartigen
‘schopferischen Idee’ ein technischer Nutzeffekt erzielt wurde”®. Was heute “‘patent-
fihige Erfindung’” heisst, bezeichnete damals der Begriff “Erfindung’™*.

Das Objekt, das als Erfindung zu qualifizieren war, war die patent- oder nicht
patentfihige technische Regel. Diese sprachlich korrekte Unterscheidung wurde
aber sehr oft nicht beachtet und der Begriff “Erfindung” sowohl fiir die patent-
fahige als auch fir die nicht patentfihige technische Regel verwendet.

Ein bedauerliches Uberbleibsel dieser fritheren Verwendung des Begriffes “Erfin-
dung” ist — wie vorher dargetan — der Begriff “erfinderische Titigkeit” zum
Bezeichnen der patentfahigen Erfindung. Er bewirkt, dass die patentfihige Erfin-
dung immer noch als Erfindung bezeichnet und die erfinderische Titigkeit trotz
1'hrer5 gesetzlichen Definition als Nichtnaheliegen der Erfindungshéhe gleichgesetzt
wird” .

3 BGE 6311 271 ff.

4 A. Troller, Immaterialgiiterrecht, 3. Aufl,, Bd. I, 158.

5 Z.B. G. Benkard, Patentgesetz, 7. Aufl., Bruchhausen, PatG § 1 N. 1, Rogge, § 100 N. 27:

“Insbesondere stellt die Frage der Erfindungshohe in der Regel einen Komplex dar, der den
selbstindigen Angriffs- und Verteidigungsmitteln im Zivilprozess vergleichbar ist und dem-
zufolge bei der Entscheidung iiber die Erteilung eines Patents in den Griinden nicht vollig
iibergangen werden darf ...””; C. Schick, Erfindungshhe und Wahrscheinlichkeit, Mitteilun-
gen der Deutschen Patentanwilte, 1981, 146: “Die Erfindungshohe ist eine wesentliche
Eigenschaft der Erfindung, denn ohne Erfindungshohe gibt es keine Erfindung.” Derselbe
hat (Mitteilungen der Deutschen Patentanwilte, 1983, 183) trotz der erfinderischen Titig-
keit in der EPUe “‘zur Abkiirzung® auch den “Ausdruck Erfindungshdhe gebraucht”.
Bezeichnend fiir die vom Begriff “erfinderische Titigkeit” bewirkte widerspriichliche Ver-
wendung der Worter “Erfindung” und “erfinderisch” ist die Praxis der Beschwerdekammern
des Europiischen Patentamts: klare Unterscheidung in GRUR Int. 1984, 33: “... dass die
Erfindung nicht patentfihig ist”. Dagegen “erfinderische Erzeugnisse” (GRUR Int. 1984,
523), erfinderische Aufgabe (GRUR Int. 1984, 703): *... Beitrag zur erfinderischen Quali-
fikation der Losung ...”
Wie schwer es hilt, von der Erfindungshéhe wegzukommen, zeigt auch die Kommentierung
der Art. 56 und 57 EPUe durch J. Pagenberg (Europiisches Patentiibereinkommen, Miinch-
ner Gemeinschaftskommentar, Hrsg. Beier/Haertel/Schricker), 5. Lieferung. In Art. 56
N. 1 bezeichnet Pagenberg das Erfordernis der erfinderischen Titigkeit als ein relatives
Kriterium, das wie die Neuheit im Verhiltnis zum Stand der Technik zu bestimmen sei,
wobei Art. 56 als weitere Bestimmungsgrosse den Fachmann nenne. Die deutschsprachige
Literatur habe den entsprechenden Begriff der Erfindungshohe treffend als Beschaffenheits-
urteil, als Wertung nach dem Schwierigkeitsgrad im Gegensatz zu einer rein quantitativen
Betrachtung, als technisches Werturteil oder Kriterium der technischen Kreativitit um-
schrieben. In N. 47 sagt Pagenberg, der Begriff der erfinderischen Titigkeit sei wie der
friiher im deutschen Recht verwendete der Erfindungshéhe ein unbestimmter Rechtsbegriff.
In der Folge geht er dann von Nichtnaheliegen aus. Soweit scheint auch Pagenberg den
Begriff “Erfindungshéhe” aus dem deutschen aktuellen Rechtsdenken eliminiert zu haben.
In N. 68 kehrt er jedoch erneut zur Erfindungshdhe, sprachlich leicht gedndert, aber als
Metapher sinngleich zuriick: “Die Hohe des Erfindungsnivegus, die bei der Prifung des
Nichtnaheliegens zugrunde zu legen ist ...”
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Das schweizerische Gesetz enthilt die klare Unterscheidung von nicht patent-
fihiger Erfindung und patentfihiger Erfindung. Es erspart uns den auch im EPUe
als iiberfliissig und verwirrlich erkannten Begriff “erfinderische Titigkeit” — ich
mochte thn, um doch auch selber eine Metapher zu verwenden — als gesetzes-
technischen Blinddarm bezeichnen. Wir sollten nun konsequent den Begriff “‘Erfin-
dung” zur Bezeichnung der vom Erfinder geschaffenen technischen Regel verwenden.

Ich lasse hier die Diskussionen dariiber beiseite, wieweit die Erfindung auf einer
Entdeckung beruht und wo die Grenzen der Technik (z.B. im biologischen und
genetischen Bereich) verlaufen. Sie sind bei der Antwort auf die hier gesteliten
Fragen irrelevant.

. Erfindung und patentfihige Erfindung
1. Wirtschaftliches Problem und Gerechtigkeitsproblem

Die Abgrenzung der Erfindung von der schutzwiirdigen Erfindung ist aus dem
Bemiihen hervorgegangen, gerecht zu handeln und dem Erfinder das zu geben, was
ihm gebiihre, und dabei denihm gewihrten Schutz mit den berechtigten Anspriichen
der anderen auf Anwendung des technischen Wissens ins richtige Gleichgewicht zu
bringen. Das Problem dieses schwierigen Interessenausgleiches besteht auch heute
noch, und zwar in den biirgerlichen wie in den sozialistischen Rechten®. Die Griinde
dieses Problems sind Thnen gut bekannt. Der Erfinder trigt zu der vom Menschen
von jeher angestrebten und ausgeiibten Beherrschung der Natur, ausgehend vom
Stand der Technik, ein weiteres Element bei. Diese quantitative Erginzung des
technischen Kénnens wird, sofern sie sich aus dem schon bestehenden Wissen nicht
ohne weiteres ergibt, immer noch als gesellschaftlich wertvoll anerkannt, obgleich
die Gesetzgeber nun begriindeterweise nicht mehr dem technischen Fortschritt
vertrauten und dieses Uberbleibsel der fortschrittsgliubigen Epoche gestrichen
haben.

Das Problem besteht also darin, dem Erfinder das zu schiitzen, was er geschaffen
hat, und der Gesellschaft das zu belassen, was sie schon hatte oder was zu erreichen
nahelag.

2. Rechtstechnisches Problem

Das dargelegte wirtschaftliche und Gerechtigkeitsproblem haben die Rechts-
denker zu 16sen. Die Rechtsordnung bestimmt, was in der von ihr erfassten Gesell-
schaft physische und juristische Personen tun oder nicht tun diirfen. Die Rechts-
ordnung enthidlt Handlungsmodelle, die das gebotene oder verbotene Tun im
Bewusstsein sich wie die bewegten Bilder eines Filmes vorstellen lassen”. Diese

6 A. Troller, Begriff und Funktion der Erfindung im biirgerlichen und sozialistischen Recht,
GRUR Int. 1979, 59 ff.

7 A. Troller, Das Rechtsdenken aus biirgerlicher und marxistisch-leninistischer Perspektive,
Gegenstand und Methoden, Ziirich 1986, 34—47.
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Handlungsmodelle so auszudenken und in Gesetzen, Urteilen, der Lehre oder in
Vertrdgen so deutlich kundzutun, dass jede Person, die mit ihnen in irgendeiner
Weise befasst ist, weiss, was sie zu tun oder zu unterlassen oder anderen vorzu-
schreiben hat, ist ein rechtstechnisches Problem. Gerade das Immaterialgiiterrecht
lehrt durch Beispiele, dass ein Gerechtigkeitspostulat klar bejaht wird, dass aber die
Rechtsdenker nicht zu erkennen vermdgen, wie sie das gerechterweise geschuldete
Entgelt in der Rechtspraxis bestimmen und den Leistenden verschaffen kénnen.
Ich erinnere an die Diskussionen iiber den Schutz oder die Belohnung der wissen-
schaftlichen Entdeckungen® und den noch nicht befriedigend verwirklichten
Schutz der Computerprogramme®.

Das Patentrecht hat die Aufgabe, mit klar erfassbaren Handlungsmodellen die
richtige Aufteilung von dem zu bestimmen, was dem Erfinder als das Seine zu
schiitzen und was der Allgemeinheit zur freien Beniitzung zu iiberlassen ist, und
welche Massnahmen fiir die Festlegung, die Bekanntgabe und die Durchsetzung der
Rechtslage erforderlich sind. Diese Aufgabe haben die Rechtsdenker im Patentrecht
mit Ausnahme der Bestimmung des zentralen Handlungsmodells (der patentfihigen
Erfindung) klar gel6st, mégen auch bei einigen Gesetzesbestimmungen Liicken
oder Auslegungsschwierigkeiten bestehen, mit denen sich Gerichtspraxis und Lehre
beschiftigen. Die Erfinder wissen, was sie tun diirfen und sollen, um den Schutz
zu erlangen und ihn durchzusetzen; die anderen konnen ebenfalls sehen, was sie
tun diirfen und sollen, um ihre Interessen zu wahren. Besondere rechtstechnische
Schwierigkeiten waren und sind dabei nicht zu bewiltigen. All diese gut gelungenen
und klar vorstellbaren patentrechtlichen Handlungsmodelle erhalten ihren Sinn
jedoch nur vom Bestehen des Schutzgegenstandes, der patentfihigen Erfindung
und deren Abgrenzung vom frei verfiigbaren technischen Wissen und Kénnen.

Das Grundelement der Erfindung haben Gesetzgeber, Rechtsprechung und Lehre
gesetzestechnisch in der Allgemeinstufe als gewerblich anwendbare, neue technische
Regel so bestimmt, dass sie als geistige, im Bewusstsein existierende und in der
Aussenwelt in mannigfacher Weise physisch zu verwirklichende Sache vorgestellt
werden kann.

Die Aufgabe, jene Eigenschaft dieser geistigen Sache, die ihr die Patentfahigkeit
verschafft, im Bewusstsein klar erkennen zu lassen, haben sie nicht gelost. Sie
haben, wie dargetan, statt den Zustand dieser geistigen Sache oder den Weg, der
zu ihr fihrt, zu beschreiben, zwei Metaphern als Vorstellungsersatz und eine Tau-
tologie als Hinweis auf die rechtstechnisch erst noch zu 16sende Aufgabe den Recht-
suchenden hingereicht.

Uns ist damit die Frage gestellt, ob wir uns mit diesem gesetzestechnischen
Ergebnis abzufinden haben und, wenn ja, welche dieser drei angenommenen Be-
stimmungshilfen die geeignetste sei, um jeweilen die patentfihige Erfindung zu
erkennen.

8 Dazu A. Troller, Immaterialgiiterrecht, 3. Aufl.,, Bd.1, S. 61, N. 18.

9 Dazu u.a. A. Troller, Urheberrechtlicher Schutz der Computerprogramme, ein Danaer-
geschenk, in: Etudes de droit suisse et de droit comparé de la concurrence, publiées par
I'Association suisse d’étude de la concurrence (Comparativa 34), Genéve 1986, 167 ff.
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IV. Technischer Sachverhalt und Rechtsdenken
1. Vorrang des technischen Sachverhalts

Die Erfindung ist eine Regel zum technischen Handeln. Sie gehort voll und ganz
zum Gebiet der Technik. Dasselbe trifft fiir die patentfihige Erfindung zu. Wird der
Patentschutz fiir sie nicht beantragt oder besteht er nicht mehr, so ist sie ein tech-
nisches Handlungsmodell wie alle anderen. Vom rein technischen Denken aus
betrachtet weist die patentfihige Erfindung als geistige Sache kein besonderes
. Merkmal auf, das sie von anderen technischen Handlungsmodellen abheben liesse.
Nun bestand jedoch schon in bezug auf das Kiichenrezept bei den Sybariten und in
zunehmendem Masse seit dem Beginn der Neuzeit die Uberzeugung, dass wegen des
Schaffens von technischen Handlungsmodellen, die fiir die Gesellschaft aus irgend-
einem Grunde wertvoll seien, dem Erfinder eine Vorzugsstellung bei der Beniitzung
zukommen miisse. Dieses Postulat war und ist gesellschaftlicher und nicht techni-
scher Art. Grund fiir das Entstehen und Bestehen dieser Zuteilungsidee war und ist,
generell und in jedem FEinzelfall, der gesellschaftlich als wertvoll angenommene
technische Sachverhalt. Der gesellschaftliche Wert ist gesetzlich ebenfalls der
Technik entnommen; er ist mit dem Erfordernis der gewerblichen Anwendbarkeit
erfasst.

Das technische Denken kiimmert sich beim Erfinden nur um das Beniitzen der
Naturkrifte zum Schaffen von Handlungsmodellen, die die aussermenschliche Natur
noch nicht realisiert hat. Das Bestimmen dariiber, an welchen dieser Modelle dem
Erfinder fiir eine gewisse Zeit die ausschliessliche Verwertung zustehen solle, ist
Sache des gesellschaftlichen Ordnungsdenkens, des Rechtsdenkens, und nicht des
technischen. Dass der Erfinder beim Entwickeln der Erfindung auch patentrecht-
lich iiberlegt, 4dndert nichts daran, dass das Schaffen der Erfindung vollstindig dem
technischen Denken zugehért. Im technischen Sachverhalt gegriindet ist auch jene
Eigenschaft der patentfihigen Erfindung, die patentrechtlich als Erfindungshéhe,
erfinderische Titigkeit und Nichtnaheliegen bezeichnet ist. Dieser Sachverhalt ist
metarechtlich, d.h. er hat von jeher bestanden, bevor Privilegien oder Patente erteilt
wurden'®. Er ergibt sich daraus, dass Erfinder Handlungsmodelle entwickeln, von
denen die Fachgenossen sich sagen miissen: ‘‘Das wire mir nicht in den Sinn gekom-
men.” Auch diese Uberlegung bleibt im Bereich des technischen Denkens. Thre
Analyse lisst die Ursache dieser Reaktion erkennen. Die Fachgenossen sehen nicht,
wie ihr technisches Wissen sie veranlassen konnte, dieses Modell zu entwickeln; d.h.
sie geben sich Rechenschaft dariiber, dass sie nicht assoziativ, Schritt um Schritt
von ihrem damaligen Wissensstand aus zur Vorstellung dieses Handlungsmodells,
zu dieser geistigen Sache, gelangen konnten. Sie anerkennen damit, dass zwischen
ihrem technischen Wissen und dessen technischer Anwendung zum Schaffen neuer
Handlungsmodelle einerseits und der ihrem Denken fremden Erfindung anderseits
ein leerer Vorstellungsraum war. Diese Liicke im technischen Wissen und Kénnen
hat der Erfinder mit seinen Angaben, wie der Gegenstand der Erfindung als neues
technisches Handlungsmodell zu beschaffen sei, ausgefiillt. Er hat die Erfindung
gemacht, sie ist sein Geisteswerk, und er soll gemiss weltweiter Uberzeugung

10 Dazu A. Troller, Begriff (vorn N. 6).
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dariiber verfiigen konnen. Dieser Zuteilungsgrund besteht unabhingig davon, ob
seine Herrschaft anerkannt wird, weil er die Technik bereichert hat oder weil dies
dem Gerechtigkeitsgebot entspricht. Unerheblich ist auch, wie der Erfinder zu
seinem Handlungsmodell gekommen ist; dessen Existenz und nicht das Tun des
Erfinders ist Zuteilungsgrund'*.

Es soll aber Gewissheit dariiber bestehen, dass er ein technisches Ergebnis erreicht
hat, das ausserhalb des Bereiches der technischen Phantasie der Fachgenossen war.

Dieser Grundsatz gehort, wie ich vorher mehrmals gesagt habe, zum geseltschaft-
lichen Ordnungsdenken, zum Rechtsdenken und nicht zu den technischen Uber-
legungen. Die Antwort auf die so gestellte Frage ist jedoch nur im technischen
Denken zu finden; sie setzt den in Gesetzen, in der Judikatur und in der Lehre
angeordneten Vergleich des Standes der Technik und der als patentfihige Erfindung
beanspruchten technischen Regel voraus.

Ich halte als Ergebnis dieser Uberlegungen fest: Grundsatz und Frage gehoren
zum Rechtsdenken (abgekiirzt bezeichnet als Rechtsfrage). Der Vergleich des Stan-
des der Technik mit der Erfindung gehort zum technischen Denken. Zum techni-
schen Denken gehort auch die Uberlegung, welche Anregung das technische Wissen
den Technikern zum konkreten Weiterentwickeln des technisch praktischen Han-
delns gab.

Das Rechtsdenken gibt die Weisung, dass dabei vom gesamten bekannten tech-
nischen Wissen und von der technischen Phantasie des Durchschnittsfachmannes
auszugehen sei und dass dabei das durch die Kenntnis der Erfindung hinzugebrachte
Wissen ausser Betracht bleiben miisse.

Damit sind nur das Vergleichsmaterial und die Person des massgeblichen Fach-
mannes rechtlich festgelegt, hingegen nicht der entscheidende technische Uber-
legungsweg. Nur nebenbei bemerke ich, dass das rechtstechnisch verwendete Bild
des Mosaiks falsch und irrefiihrend ist. Das Mosaik weist auf einen technisch funk-
tional sinnvoll geordneten Stand der Technik hin. Der Fachmann hat nicht von
einem solchen auszugehen, sondern von dem Wissen, das er bereit hatte oder finden
konnte, so wie es als je einzelne Aussage vorhanden war.

Wenn Zweifel bestehen, ob der Stand der Technik dem Fachmann Anlass geben
konnte, die umstrittene Erfindung zu entwickeln, sollen Hilfsiiberlegungen zur Ant-
wort fiihren. Sie sind vor allem technisch (z.B. Beweisanzeichen wie Vermutung fiir
das Naheliegen einer Ubertragung, Bestehen eines Vorurteils, Uberraschung der
Fachwelt, Ubernahme durch die Konkurrenz, lange bestehendes Bediirfnis bei bereit-
stehenden Mitteln usw.)*?. Rechtlich ist nur der Entscheid dariiber, ob und welche
dieser Hilfsiiberlegungen zulissig sind.

Aus dem Gesagten ist der Schluss zu ziehen, dass nur die Frage, ob eine Erfin-
dung patentfihig sei, sowie die Bestimmungen der neuheitsschddlichen Tatsachen,
des Standes der Technik und die Vorschrift, dass ein angenommener Fachmann zu
befragen sei, zum rechtlichen Denken gehoren. Die Antwort ist im technischen
Denken zu finden, auch jene auf die Frage, in welchem Bereich der zu befragende
Fachmann vorzustellen sei.

11 Dazu u.a. BGer, Schweizerische Mitteilungen iiber Gewerblichen Rechtsschutz und Urheber-
recht, 1973, 118; Pagenberg (vorn N. 5), Art. 56, N. 48 und 54 und Fussnoten 114 und 132;
A. Troller (vorn N. 8), 170.

12 Dazu Pagenberg (vorn N. 5), Art. 56, N. 74—90; A. Troller (vorn N. 8), 171 ff.
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Diese klare Kompetenzzuteilung zum technischen und zum rechtlichen Denken
ist praktisch wichtig. Sie ist auch ein entscheidendes Element beim Entwickeln der
Antwort auf die uns gestellte Frage.

Da jedoch Juristen oder Juristen und Techniker das Urteil iiber die Patentfihig-
keit einer Erfindung zu sprechen haben, miissen die Juristen den Denkweg der Tech-
niker, geleitet von diesen, aber selbstindig denkend nachvollziehen. Sie miissen
priifen, ob die Gedanken folgerichtig durchgefiihrt sind, ob die Worte liickenlos
technisches Tun oder einen technischen Zustand sehen lassen oder ob verwendete
Begriffe nur Uberlegungsliicken iiberbriicken.

2. Grundsitzliche Ubereinstimmung der rechtlichen und
technischen Denkmethode

Die Beurteilung der patentfihigen Erfindung sowie der Patentverletzung setzt
eine Zusammenarbeit von Juristen und Technikern voraus, bei der ihre Uberlegun-
gen sich gegenseitig erginzen. Das ist nur dann mdoglich, wenn die Denkmethode
grundsitzlich iibereinstimmt.

Eine weitverbreitete Uberzeugung lehnt eine solche Ubereinstimmung ab. Ich
lasse hier die Griinde fiir dieses Vorurteil beiseite. Ich habe dazu anderswo schon
vieles gesagt.

Ich behaupte auch hier, dass sowohl Juristen wie Techniker in Handlungsmodellen
denken, die Juristen in gesellschaftlichen, die Techniker in technischen. Diese
miissen so klar erfasst und mitgeteilt sein, dass sie im Bewusstsein das Bild des Tuns
oder Unterlassens oder des Zustandes einer gedachten Sache deutlich sehen lassen!?,
Ich behaupte auch, dass die Juristen konkreter denken als die Techniker, weil die
von den Rechtsdenkern entworfenen Handlungsmodelle durchwegs als Tun, Unter-
lassen oder Zustand sich im Bewusstsein vorstellen lassen; dort, wo ihnen das nicht
gelingt, besteht das erwdhnte rechtstechnische Hindernis.

Die Techniker sollen das Tun und Nichttun ebenfalls durch die Sprache, Zeich-
nungen und Zeichen bildlich im Bewusstsein erscheinen lassen. Hingegen gelingt das
beim Erfassen von Zustinden gewisser Sachen und Krifte und den bei ihrer An-
wendung sich ereignenden Vorgingen nur indirekt durch die Zuhilfenahme von
Formeln usw.; das als Bewusstseinsbild vorgewiesene Ergebnis gibt Auskunft iiber
den angenommenen Zustand oder Vorgang.

Den Beweis dafiir, dass Juristen und Techniker methodisch iibereinstimmend in
Handlungsmodellen denken, liefert uns das Patentrecht. Die im Patentanspruch
definierte Erfindung ist eine Anweisung, wie eine Vorrichtung beschaffen, ein
Verfahren durchgefiihrt oder angewendet wird, ein Erzeugnis sich verwenden ldsst.
Der Patentanspruch muss, wenn nétig mit Hilfe von Beschreibung und Zeichnungen,
im Bewusstsein des Lesers das genaue Bild von dem Tun erscheinen lassen, das not-
wendig ist, damit der angestrebte Erfolg erreicht wird. Der Patentanspruch teilt ein
positives technisches Handlungsmodell mit. Der Patentanspruch bestimmt metho-

13 A. Troller, Das Rechtsdenken (vorn N. 7), 31; ders., Pa.rallelen. und Unterschiede in der
Entwicklung rechtlicher und technischer Handlungsmodelle, Osterreichische Blitter fiir
Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 1983, 33 ff.



173

disch mit genau den gleichen Mitteilungstrigern, wie weit die Herrschaftszone des
Patentinhabers reicht und was alle anderen in bezug auf die definierte Erfindung
nicht tun diirfen. Der Patentanspruch, erginzt durch Beschreibung und Zeichnun-
gen, beschreibt ein konkret vorstellbares rechtliches Handlungsmodell. Dasselbe gilt
vom Unterlassungsurteil. Dieses muss den technischen Sachverhalt so deutlich
festhalten, dass die Parteien und der Vollstreckungs- oder Strafrichter das ver-
botene Tun als technisches Handeln sich unmittelbar vorstellen konnen*.

Ich hoffe, davon iiberzeugt zu haben, dass Rechtsdenker und Techniker metho-
disch iibereinstimmend denken.

Damit meine ich, auf einigen Umwegen ausreichende Argumente herbeigeschafft
zu haben, um nun endlich die Antwort auf die hier gestellte Frage zu erteilen.

V. Die rechtlich konkrete Bestimmung der patentfihigen Erfindung
1. Rekapitulation der Uberlegungen

Ich fasse zuerst die Ergebnisse der bisherigen Uberlegungen zusammen: Die
Begriffe “Erfindungshohe”” und ‘““Nichtnaheliegen” sind Metaphern, der Begriff
“erfinderische Titigkeit” ist eine Tautologie. Sie teilen nicht mit, wie die patent-
fihige Erfindung beschaffen sein soll oder welche konkreten Massnahmen zu ihr
hinfiihren. Sie stellen die Aufgabe, 16sen sie jedoch rechtstechnisch nicht. Die patent-
fihige Erfindung gehort zum technischen Bereich, ihre Definition im Patent-
anspruch zum technischen und rechtlichen. Die Aussage dariiber, wie die patent-
fahige Erfindung als immaterialgiiterrechtliche Kategorie und als jeweiliges kon-
kretes Handlungsmodell zu erkennen sei, ist Sache des Technikers. Ihm stehen von
den Rechtsdenkern vorgeschriebene Bezugspunkte zur Verfligung: Stand der
Technik, Durchschnittsfachmann, Zeitpunkt der Patentanmeldung und die in jenem
Zeitpunkt dem Fachmann unbekannte Erfindung. Der Techniker soll Auskunft
dariiber geben, ob der von ihm angenommene Fachmann durch den Stand der
Technik veranlasst werden konnte, in seinem Bewusstsein die ihm damals nicht
bekannte Erfindung zu sehen oder technische Massnahmen zu treffen, deren Ergeb-
nis die Vorstellung dieser Erfindung war. Der Techniker ist also vom Rechtsdenker
dazu aufgefordert, dariiber auszusagen, ob der Stand der Technik den Fachmann
dazu anregte, in den in dieser Hinsicht fiir ihn leeren Vorstellungsraum hinein die
Erfindung und die Mittel zu ihrer Konkretisierung zu projizieren und damit auf
der Bildfliche seines Bewusstseins festzuhalten.

2. Die Schwierigkeit der Aufgabe
Die Rechtsdenker haben die patentfihige Erfindung als zentrales Schutzobjekt

in das Patentrecht aufgenommen. Wie vorher dargetan, sollen die Rechtsdenker
alle Weisungen so mitteilen, dass sie als Tun oder Unterlassen und dass deren

14 BGE 93 II 51; BGer, Schweizerische Mitteilungen iiber Gewerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht, 1985, 39.
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Gegenstand im Bewusstsein vorstellbar ist. Bei den Immaterialgiitern als geistige
Sache ist ihre Bestimmung als Schutzgegenstand schwieriger als bei korperlichen.
Bei den ersteren ist dieses Problem m.E. nun bei den Werken der Literatur und
Kunst durch das Erfordernis der Individualitit, bei den Mustern und Modellen
durch die Voraussetzung der Originalitdt, verstanden als selbstindiges Schaffen
durch ihren Urheber, bei den Marken durch ihr Erfassen als Bewusstseinserschei-
nung gelGst.

Bei der patentfihigen Erfindung ist dieses Feststellen der Schutzfihigkeit an der
Beschaffenheit der Schutzobjekte im Vergleich mit den anderen nicht moglich.
Die Individualitit ist wegen der Moglichkeit von Parallelerfindungen nicht zu ver-
langen, die Originalitdt der Muster und Modelle reicht nicht aus, die Schutzfihig-
keit der Marken liegt weitab. Es bleibt dabei, dass die Rechtsdenker dem Techniker
zumuten, iiber die mogliche Beziehung im Denken des Fachmannes zwischen dem
Stand der Technik und einem ihm unbekannten technischen Objekt begriindete
Auskunft zu erteilen’®.

3. Die drei Bestimmungsanweisungen
a) Erfindungshéhe

Das Bundesgericht hat die allgemein Kkritisierte strenge Praxis betreffend die
Schutzwiirdigkeit der Erfindung mit folgenden Aussagen eingeleitet: Es treffe nicht
zu, wie BGE 49 II 138 dargetan habe, dass es keine entscheidende Rolle spiele, ob
das erforderliche Mass geistiger Tétigkeit ein grosseres oder geringeres sein konne.
Die Technik werde es dem Richter danken, wenn er Erfindung und Erfindungs-
gedanken aus dem Gebiet des bloss wirtschaftlichen Kampfes in die reinere Sphire
des geistigen Wettstreites erhebe. Die Originalitit des Erfindungsgedankens sei
wieder mehr in den Vordergrund zu riicken. Problem und Lésung diirften dem
Fachmann nicht derart nahegelegen haben, dass ihre Auffindung nur noch eine
technische Fortbildung darstelle, die schon dem gut ausgebildeten Fachmann
nahelag'®. Auch in weiteren Urteilen erwihnte das Bundesgericht das Kriterium
des Nichtnaheliegens, zugleich aber auch das “‘Erfinderische”, “Schépferische’,
die “idée créatrice”, die Frage, ob der durchschnittlich gut ausgebildete Fachmann
aufgrund seiner Erfahrung und seines Konnens die Erfindung machen konnte!”.
Das Bundesgericht sprach auch von ‘... der durch das Vorliegen einer schopferi-
schen Idee gekennzeichneten Erfindungshohe .18,

15 Die Ansicht von Pagenberg (vorn N. 5), Art. 56, N. 61, trifft nicht zu. Er tut unter Hinweis
auf Winkler dar, die Fragestellung sei falsch: ‘“‘War die betreffende Erfindung fiir den Fach-
mann naheliegend*, “weil dabei bereits aus der Sicht der fertigen Erfindung gefragt werde.
Die Frage miisse vielmehr lauten: Was hiitte der Fachmann normalerweise in Kenntnis des
einschldgigen Standes der Technik, den damals bestehenden Bediirfnissen und Vorurteilen
und dem ihm zu unterstellenden Bestreben (sic), etwas Besseres zu schaffen, gemacht?”
Die Frage muss die Erfindung als Bezugspunkt einbeziehen, um die Denkrichtung des Fach-
mannes zu bestimmen.

16 BGE 6311 271 ff.

17 BGE 71113111, 8111298,8511138,513;89 11109, 167.

18 BGE 8911 167.
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Pagenberg schreibt zum Begriff “erfinderische Titigkeit”: “In der deutsch-
sprachigen Literatur wurde der entsprechende Begriff der Erfindungshohe als
Beschaffenheitsurteil, als Wertung nach dem Schwierigkeitsgrad, als technisches
Werturteil oder Kriterium der technischen Kreativitit umschrieben”!.

Alle diese Aussagen passen zum Bild der Erfindungshohe, von der in der Héhe
schwebenden Erfindung, die durch eine Zwischenzone von dem getrennt sei, was
der Fachmann mit seinem Wissen und Konnen nicht zu erreichen vermoge?°.

Die Bezugnahme auf die geistige Tatigkeit, auf die schopferische Idee, die tech-
nische Kreativitit widerspricht dem allgemeinen Grundsatz, dass es unerheblich sei,
wie der Erfinder zur Erfindung gekommen sei; deren Beziehung zum Stand der
Technik und nicht das Tun des Erfinders sei entscheidend?”.

Zu keiner im technischen Denken vorstellbaren Qualifizierung der patentfahigen
Erfindung fithren die Hinweise auf den Schwierigkeitsgrad, auf die hohere Originali-
tit. Entsprechend dem Bild der Erfindungshohe sind alle diese vermeintlichen
Bestimmungshilfen technisch nicht konkretisierbare blosse Denkgebilde. Sie lenken
von der Tatsache ab, dass das Rechtsdenken dabei rechtstechnisch versagt, weil es
dem Fachmann beim Feststellen der patentfihigen Erfindung durch das Einbeziehen
nur im Geist bestehender qualitativer Elemente eine unlosbare Aufgabe stellt. Paul
Braendli hat dies klar festgestellt: Der Gegensatz von ‘‘quantitativer’”” und ‘‘quali-
tativer Grosse” bringe keine brauchbare Vorstellung®?.

Es ist bedauerlich, dass der Begriff “‘Erfindungshéhe”, den die Juristen als ver-
meintlich iiberzeugendes geistiges Ideengebilde ohne Riicksicht auf den technischen
Aussagewert im Patentrecht eingefiihrt haben, im patentrechtlichen Denken noch
nicht v6llig verschwunden ist und nicht nur noch rechtstheoretisch erwihnt wird.

b) Erfinderische Titigkeit

Dass und weshalb dieser Begriff eine Tautologie ist, habe ich im Abschnitt I
meiner Ausfihrungen dargetan®®. Ich habe auch ausgefiihrt, dass dieser Begriff
dazu verleitet, gleich jenem der Erfindungshohe eine qualitative Wertung vor-
zunehmen, die technisch nicht méglich ist?*. Eine solche Auslegung widerspricht
jedoch dem klaren Wortlaut von Art. 56 Abs. 1 EPUe. Gemiss dieser Bestimmung
ist der Begriff “erfinderische Titigkeit” nur als Synonym und daher als Kurzform
fiir die Aussage in Art. 56 Abs. 1 EPUe zu verwenden.

Wesentlich fiir das schweizerische patentrechtliche Denken ist die Uberzeugung,
dass der Hinweis auf die erfinderische Titigkeit in der EPUe zu keinem Unterschied

19 Pagenberg (vorn N. 5), Art. 56, N. 1.

20 Vorn N. 1.

21 VornN. 11.

22 P. Braendli, Das neue schweizerische Patentrecht, GRUR Int. 1979, 2.

Dazu A. Troller (vorn N. 8), 189 ff.

23 Dazuvormn N. 5.

24 Pagenberg (vorn N. 5), Art. 56, N. 52: “Der Begriff der erfinderischen Titigkeit ist im iibri-
gen nach allgemeiner Meinung kein guantitatives, sondern ein qualitatives Merkmal, da kein
bestimmter Abstand gegeniiber dem Stand der Technik gefordert wird, sondern eine Wer-
tung nach dem Schwierigkeitsgrad der Wertung zu erfolgen hat.”
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bei der Bestimmung der patentrechtlichen Erfindung nach schweizerischem Recht
fihrt.

¢) Nichtnaheliegen

Das Bild des Nichtnaheliegens wurde, wie ich dargetan habe, kombiniert mit
jenem der Erfindungshéhe und zu dessen Ergidnzung und Erklirung verwendet.
Angepasst an die Erfindungshohe war daher auch dem Nichtnaheliegen eine quali-
tative, subjektive Komponente in der Bewertung der schopferischen Leistung des
Erfinders zugedacht.

Die Bestimmung der patentfihigen Erfindung durch das Nichtnaheliegen in
Art. 1 Abs. 2 PatG und Art. 56 Abs. 1 EPUe bezieht sich ausschliesslich auf die
Beziehung der Erfindung zum Stand der Technik und in keiner Weise auf die Art
und Qualitdt der Tatigkeit des Erfinders. Das Heranziehen der Titigkeit des Erfin-
ders durch Qualifikation seiner Leistung ist nicht mit der Beriicksichtigung seines
Gedankenweges beim Feststellen des Naheliegens zu verwechseln. Der Gedanken-
weg des Erfinders kann Anlass zur Feststellung geben, dass der Fachmann vom Stand
der Technik keinen Anlass erhalten hatte, die ihm unbekannte Erfindung zu erkennen.

Das Bild des Nichtnaheliegens als Bestimmungsanweisung fiir das Feststellen der
patentfihigen Erfindung hat im EPUe und in den ihm angepassten oder von ihm
beeinflussten Gesetzen einen festen Platz.

Wesentlich ist, dass es als gesetzgeberisches Zugestindnis fir die Unmoglichkeit
verstanden wird, die patentfihige Erfindung gesetzestechnisch so zu bestimmen,
dass sie als Schutzobjekt im Bewusstsein klar erkannt wird. Entscheidend fiir die
rechtliche Tauglichkeit des Begriffes des Nichtnaheliegens ist somit, dass er als
Auftrag an die Techniker verstanden wird, darnach zu forschen, ob der angenom-
mene Fachmann durch den Stand der Technik veranlasst werden konnte, in assozia-
tivem Denken sich die Erfindung und den zu ihr fithrenden Weg vorzustellen. Dabei
ist eine Gefahr der Metapher festzuhalten. Indem sie das Nichtnaheliegen der
Erfindung, also ihre unbestimmte Entfernung zum Stand der Technik angibt,
wird die Erfindung in die Vorstellung als bestehend einbezogen, wihrenddem,
wie vorher dargetan, sie dem befragten Fachmann im damaligen Zeitpunkt un-
bekannt war. Ich erinnere an die Projektion in den leeren Vorstellungsraum?® .

VI. Folgerung

Das gesellschaftliche Bediirfnis und Gerechtigkeitserwigungen fordern nach
international mehrheitlich bestehender Uberzeugung von den Rechtsdenkern, dass
sie dem Erfinder das Seine zuteilen und der Gesellschaft ihren Besitz belassen. Die
einzige Moglichkeit, dieses Postulat in der Praxis zu realisieren, besteht in der
Unterscheidung der patentfihigen von der nicht patentfihigen Erfindung. Diese
Unterscheidung wird rechtlich gefordert, ihr Vollzug obliegt jedoch den Technikern.
Die Rechtsdenker waren nicht imstande, die patentfihige Erfindung als Allgemein-

25 Vgl. zur Fragestellung vorn N. 15.
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begriff zu konkretisieren, sie in eine fiir alle patentfihigen Erfindungen geltende
technische Vorstellung zu bringen. Sie konnten nur den Technikern diese Aufgabe
weitergeben. Auch den Inhalt dieses Auftrags haben sie nicht als Vorgehen kon-
kretisiert. Das Bild des Nichtnaheliegens enthidlt eine objektiv generelle Weisung,
gemiss der die Techniker in jedem Einzelfall die Frage nach dem Nichtnaheliegen
objektiv, allerdings beeinflusst von ihrer personlichen Perspektive beantworten
sollen.

Mit der Methode, dass der Techniker von der Moglichkeit und Wahrscheinlich-
keit des assoziativen Denkens des vorgesteliten Fachmannes ausgeht, ist die Lésung
des Problems fiir alle Erfindungen einheitlich. Die Unterscheidung von grosseren
und kleineren Erfindungen ist gegenstandslos und ein Scheinproblem. Diese Me-
thode wird m.E. von den Beschwerdeabteilungen des Europdischen Patentamts
zusammen mit den vorher erwihnten Hilfsiiberlegungen? angewandt?”. Auch die
schweizerische patentrechtliche Praxis verwendet sie.

Ich meine, dass wir mit der durch die EPUe und das PatG gegebenen Definition
der patentfihigen Erfindung, so wie sie jetzt verwendet wird, zufrieden sein sollen
und uns freuen diirfen, dass wenigstens die Gesetze und auch iiberwiegend die Praxis
und, wenn auch im Ausland noch etwas zogernd, die Lehre darauf verzichten, sub-
jektiv qualifizierende Elemente zu verwenden.

26 Vorn N. 12.
27 Vgl dazu R. Singer, Die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europiischen Patent-
amts zur erfinderischen Tiétigkeit (Art. 56 EPUe), GRUR Int. 1985, 234 ff.
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Erfindungshohe, erfinderische Titigkeit, Nichtnaheliegen*®

Valentin Balass, Ziirich, und Alfred Briner, Ziirich

In unseren Uberlegungen zum Begriff der patentfihigen Erfindung nehmen wir
bewusst eine positivistische Haltung ein. Wir versuchen aufgrund des Textes, den
uns das Gesetz bietet, den Bereich dessen zu finden, was seinem Schutze unterstellt
ist. Wir begeben uns damit in einen Raum, in welchem wir weder nach dem meta-
rechtlichen Sein der Erfindung forschen noch nach einer pararechtlich technisch
objektivierten Existenz. Die patentfihige Erfindung ist fiir uns ein positiv gesetzter,
also gewillkiirter Rechtsbegriff mit seinen dementsprechend gewillkiirten Schranken.

Wir stimmen der Auffassung zu, dass der Rechtsbegriff der Erfindung ein un-
bestimmter ist, d.h. im Gesetz nicht konkretisiert wurde!. Er bedarf vielmehr im
Einzelfall, gestiitzt auf den festgestellten Sachverhalt, der Wertung. “Hierin unter-
scheidet sich der unbestimmte Rechtsbegriff von dem Begriff des Ermessens, der es
erlaubt, zwischen verschiedenen Losungsmoéglichkeiten die am zweckmissigste
auszuwihlen”?. FEntgegen dem vom Willen geprigten Ermessensentscheid wird
‘“eine Wertung des Sachverhalts vorgenommen, die rationell begrindbar und nach-
priifbar ist”3.

Als Positivisten haben wir zur Kenntnis zu nehmen, dass Art. 1 Abs. 2 PatG ein
neues Element in das Gesetz hineingebracht hat, eine Definition dessen, was keine
patentfihige Erfindung ist. Wir sind allerdings der Meinung, dass dadurch die
Wertung des Sachverhaltes zwecks Subsumtion unter dem Rechtsbegriff der patent-
fihigen Erfindung keine Anderung erfihrt. Die Rechtsprechung hat nimlich seit
mehreren Jahrzehnten, wenn auch nicht konsequent, den Begriff der Erfindungs-
hohe so umschrieben, dass der Gegenstand des Patentes nicht auf einem schon dem
Fachmann naheliegenden Gedanken beruhen diirfe*.

* Korreferat gehalten an der Generalversammlung des Verbandes Schweizerischer Patent-
anwilte (VESPA) am 22. Oktober 1986 in Bern. Aus der Vorrede zum Korreferat:
“Korreferate sind regelmissig bestimmt, einen abweichenden Standpunkt zu begriinden oder
gewisse Facetten eines Themas in besonderer Weise auszuleuchten. Das heutige Korreferat
soll von der zweiten Art sein. Wir hoffen auf zweierlei: dass es gelingen wird, vielleicht von
einer anderen Seite her zu zeigen, dass die Frage nach der patentfihigen Erfindung nach
wie vor eine Rechtsfrage ist, und dass die Rechtsfindung dort einsetzen soll, wo eine Ab-
straktion des Sachverhaltes unumginglich wird und damit die von Naturkriften beherrschte
Technik in die Gedankenwelt eintritt.

Das Korreferat fusst auf Gedanken, die Valentin Balass schon andernorts vorgetragen hat,
namentlich an der patentrechtlichen Tagung des Verbandes schweizerischer Patentanwilte
vom 4. Oktober 1983. Wir haben diese Gedanken gemeinsam weitergefiihrt.”

1 Richard Ochmann nennt diesen Rechtsbegriff ‘‘die Sphinx des Patentrechts”*, GRUR 19835,
91].

2 Ochmann, a.a.0., 942; unsere Unterscheidung zwischen Rechtsbegriff und Ermessen folgt
insgesamt seinen Ausfihrungen. — In gleichem Sinne Bruchhausen, FICPI-Bulletin Nr. 35
(April 1986), 91; E. Brunner, SMI 1984, 10.

3 Ochmann, a.a.0.; E. Brunner, a.a.0., unter Hinweis auf Bruchhausen (Mitteilungen der
deutschen Patentanwilte, 1981, 145) und Vélcker (GRUR 1983, 85).

4 So z.B. BGE 85 II 513; in dhnlicher Weise BGE 81 II 298. In gleichem Sinne schon BGE
6311271.
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Freilich hat die Metapher der “Erfindungsh6he” mit ihrem bildhaften Schichten-
aufbau von Fundament, Zwischenzone und schutzbietender Kasematte dazu ver-
leitet, in die Wertung das Element der Distanz, der Reichweite einzubeziehen, so
wenn gesagt wurde, “T'idée créatrice doit dépasser ce qui était 2 la portée d’un
homme du métier’®. Damit kam man zur Eingliederung der erfinderischen Lésung
in die Vorstellung des Vorgegebenen, obschon die Verwendung des bildhaften Aus-
drucks der “Erfindungshéhe’” es nicht an sich erforderte, diese verhidngnisvolle
Methode, die geradezu zur verponten ricckblickenden Schau verleitete, anzuwenden.

In Anbetracht dieser jahrzehntealten Angewohnheit ist es nicht verwunderlich,
wenn man im ‘“Naheliegen” (oder ‘“Nichtnaheliegen’) nach wie vor in der bild-
lichen Vorstellung der Distanz vom Stand der Technik zur Erfindung befangen
bleibt — nur soll diese etwas geringer geworden sein, wobei man — wiederum bild-
haft — “dahinter”’ die Norm selber finden will und wieder ““dahinter”’ ihre ratio®.

Eine solche Auffassung steht im Widerspruch zur Herkunft der Norm aus dem
Strassburger Abkommen vom 27. November 1963, die auf dem Umweg iiber das
Europiische Patentiibereinkommen vom 5. Oktober 1973 in unser Gesetz gelangt
ist. Nach unserer Auffassung ist dort das ‘“Naheliegen” nicht metaphorisch, nicht
bildhaft, sondern als formelhafter Ausdruck zu verstehen, wie die deutsche Recht-
sprache so viele kennt’. “Naheliegen” ist im Sinne der Worterbiicher etwa auf-
zufassen als “‘sich beim Uberlegen sogleich einstellen®. Darin finden wir uns
bestitigt, wenn wir im franzosischen Text lesen ““découler d’une maniére évidente
de T'état de la technique” und im italienischen Text “‘risultare in modo evidente
dallo stato della tecnica”. Hier bleibt kein Raum mehr fiir eine bildhafte rdumliche
Anordnung des Standes der Technik und der Erfindung, weder vertikal noch
horizontal,

Der schweizerische Gesetzgeber hat mit einem feinen Gespiir fiir den Inhalt der
neuen Norm in Art. 1 Abs. 2 PatG-einen Wortlaut gewihit, der sowohl vom Strass-
burger Abkommen wie auch vom Europiischen Patentiibereinkommen abweicht.
Die Literatur beteuert, dass damit kein materieller Unterschied geschaffen werden
wollte?. Der Unterschied im Wortlaut mag aber dazu beigetragen haben, dass man
in der Schweiz, im Gegensatz zu gewissen auslindischen Autoren, in der neu gefass-
ten Bestimmung eine neue Norm gesehen hat und nicht bloss eine neue Umschrei-
bung fiir die Erfindungshohe!®; darin liegt der Auftrag fiir einen neuen Anfang®.

Wenn man den Inhalt der neuen Norm sucht, muss man sich vom bildhaften,
metaphorischen Denken 16sen. Wir haben von Herrn Professor Troller gehort,
welche Gefahr der bildhaften Vorstellung des horizontalen Nebeneinanderliegens
innewohnt; man siehtin der Norm eine Angabe iiber die “unbestimmte Entfernung”
der Erfindung zum Stande der Technik, womit ‘‘die Erfindung in die Vorstellung

5 BGE 8511 138.

6 Josef Esser, Vorverstindnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung, Frankfurt 1972, 75.

7 “Von der Hand weisen” z.B. gibt nicht einmal mehr einen bildhaften Sinn; es ist eine blosse
Formel.

8 Nach dem Grossen Duden. — “Was sich ... klar und folgerichtig aus dem Stand der Technik
ergibt”, E. Brunner, SMI 1984, 13.

9 E. Brunner, a.a.0., 8; R. Kaempf, SMI 1984, 24.

10 Alois Troller, Vortrag VESPA 22. Oktober 1986, 22 f.
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als bestehend einbezogen (wird), wihrenddem ... sie dem befragten Fachmann im
damaligen Zeitpunkt unbekannt war”!°.

Es ist von Richard Ochmann, Richter am Bundesgerichtshof, vorgeschlagen wor-
den, die Entscheidung iiber das Vorliegen einer patentfihigen Erfindung von der
Wertung abhingig zu machen, ob die technische Lehre im Hinblick auf den fest-
gestellten Stand der Technik nahegelegen habe!®. Das entspriche der Fortfihrung
bisherigen Denkens, der Weitergeltung des Einflusses, den die Metapher der ‘‘Erfin-
dungshohe’” auf die Rechtsfindung hat.

Die Wertung muss nach unserer Auffassung an einem anderen Ort einsetzen. Sie
ist darauf anzulegen, was der Fachmann, der die Erfindung nicht kannte, getan
haben wiirde, wenn er den Stand der Technik vor sich hatte und von der Absicht
geleitet war, daraus das Beste zu machen. Das erst ergibt nimlich die Grundlage fur
eine zutreffende Wertung; hier setzt die Rechtsfrage ein, wie die Beschwerdekammern
beim Bundesamt fiir geistiges Eigentum zu Recht hervorgehoben haben??.

Zu dieser Methode fithrt denn auch unmittelbar der Wortlaut des Art. 1 Abs. 2
PatG. Die negative Umschreibung, die an sich schon redaktionell als besser erscheint,
lenkt weg vom verhidngnisvollen Fehler der Einbeziehung der Erfindung in die Vor-
stellung des Beurteilenden, dem die Ausleger des Art. 56 EPUe so leicht verfallen.
Die negative Umschreibung macht es eindeutig, dass es nicht darum gehen kann,
die Lehre eines Patentes im Stande der Technik zu suchen, sondern dass vielmehr
der Stand der Technik als solcher zu betrachten ist, um das Abbild dessen zu finden,
was der Fachmann den Anregungen, Hinweisen und Erkenntnissen aus dem ihm
Vorgegebenen folgend geschaffen haben wiirde. Vorab ist also als Referenzgrdsse
das nachzuvollziehen, was dem Fachmann als mitteilbares Wissen vorlag und was
er im Bestreben, das Beste daraus zu machen, getan hitte; danach ist aufgrund
dieses Ergebnisses festzustellen, inwieweit Ubereinstimmung mit der beanspruchten
Lehre besteht. Und hier setzt die Rechtsfindung ein.

“Yom Fachmann diirfen ein sorgfiltiges Studium der Unterlagen, Sachverstand,
einfache Versuche und ein durchschnittlicher Denkaufwand erwartet werden’!3.

Dies gehort noch alles in den Bereich der Feststellung des Sachverhaltes, und in
diesem Bereich sind auch die “Beweisanzeichen” einzuordnen, zwar nicht als
Indizien fiir das Vorliegen einer Erfindung, sondern fiir das, was der Fachmann
aufgrund des Standes der Technik hitte machen kénnen oder nicht hitte machen
konnen. Weil die Beweisanzeichen als objektive Kriterien gelten diirfen, als Tat-
sachen, gehdren sie zum technischen Bereich und unterliegen nicht der rechtlichen
Wertung fiir die Rechtsfindung.

Die Beweisanzeichen haben zum Teil damit zu tun, dass der Fachmann demoti-
viert, in seiner fachminnischen Fortbildung gehemmt war, weshalb sein innovieren-
des Konnen gering blieb (ein Beispiel dafiir ist das Vorurteil der Fachwelt). Zum
anderen Teil sollen sie in direkter Weise auf das Unvermdgen des Fachmannes zur
Fortbildung eingehen (so z.B. beim lange bestehenden unbefriedigten Bediirfnis).
Es handelt sich damit bei den Beweisanzeichen um eine Katalogisierung von Tat-
sachen, die sich hemmend auf die Fihigkeit des Fachmanns zur besten Ausbildung

11 Ochmann, a.a.0., 943; so auch Wemner Stieger, SMI 1982, 10.
12 R. Kaempf, a.a.0., 28 oben.
13 E. Brunner, a.a.0., 13 f.
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des im Stande der Technik liegenden Wissens auswirken, und diese Umstidnde sind
der tatsichlichen, nicht der rechtlichen Wertung zu unterziehen. Es ist allerdings
zuzugeben, dass im begrifflichen Erfassen solcher tatsichlicher Vorginge ein Ele-
ment rechtlicher Erwigung liegt'*. Aber es wird das subjektive Element, vor allem
das Ermessen hinsichtlich Rang und Grad der Erfindung, ausgeschaltet. Das “Kon-
nen des Fachmanns™ wird versachlicht; es wird zu einem Element des Sachverhaltes.
Wenn das fiir den Fachmann Naheliegende herausgearbeitet worden ist und dieses
Resultat in der zur Rechtsfindung filhrenden finalen Wertung ein positives ist, dann
muss die Patentfihigkeit bejaht werden'® ; der Entscheid unterliegt nicht dem fiir
die Ausiibung des Ermessens typischen Willensakt.

Wenn uns damit Art. 1 Abs. 2 PatG anweist, zunichst das zu erfassen, was sich
in naheliegender Weise aus dem Stande der Technik ergibt, und unsere Wertung
darauf abzustiitzen, so kann dies nicht im luftleeren Raum geschehen, sondern hat
sich an der Gattung zu orientieren, der die Erfindung angehort. Diese Gattung
findet sich, wenn der Patentanspruch systematisch und nach den Regeln der Logik
aufgebaut ist, in dessen Oberbegriff'!¢. Die Erfindung, wie sie im kennzeichnenden
Teil definiert ist, kniipft ihrer Natur nach an den im Oberbegriff festgehaltenen
bereits verwirklichten besten Entwicklungsstand an. Dem Sinn des Erfindens ent-
sprechend, ist sie vom Bestreben getragen, diesen Stand noch weiter zu entwickeln,
Die Frage stellt sich so, ob und inwiefern der Fachmann den gattungsgemaissen
Gegenstand verindert haben wiirde, wenn ihm das entsprechende, dem Stand der
Technik zugehorige Wissen vorgelegen hitte!”. Dieser verdnderte Stand erst wird
der rechtlichen Wertung unterzogen, nicht der bisherige Stand in seiner *‘Distanz”
zur Erfindung.

Es leuchtet ein, dass die gesamthafte Betrachtung des ganzen Standes der Technik
auf dem besonderen Gebiet, zu welchem die zu iiberpriifende Erfindung gehort,
nicht nur unrationell ist, sondern geradezu verleitet, die einzelnen Elemente oder
Merkmale der Erfindung aufzuspiiren und damit diese wieder in unheilvoller Weise
in die Vorstellung des Betrachters hineinzutragen. Die zutreffende Methode muss
darin liegen, von dem im Oberbegriff niedergelegten hochsten gattungsmissigen
Stand als der nichstliegenden vorbekannten L&sung auszugehen und sich von daher
die Frage zu stellen, in welche Richtung allenfalls die iibrigen bekannten Ldsungen
das Denken des Fachmannes gelenkt haben kénnten!®,

Methodologisch unterscheidet sich unsere Auffassung von derjenigen, die uns
von Herm Professor Troller nahegebracht wurde, am deutlichsten dort, wo vom

14 Engisch, zit. bei Esser, a.a.0., 79. Die Bedeutung der Beweisanzeichen darf nicht iiber-
bewertet werden; es handelt sich um blosse ‘“Hilfserwigungen’, Brunner, a.a.0., 15, mit
Verweisung auf Bruchhausen; ferner Vélcker, GRUR 1983, 84, in Auseinandersetzung mit
Pagenberg. — Vgl. zu den Beweisanzeichen Troller, Immaterialgiiterrecht, 3. Aufl., 171 ff.,
mit kritischer Wiirdigung.

15 Bruchhausen, FICPI-Bulletin Nr. 35 (April 1986), 91; vgl. V. Balass, SMI 1985, 36.

16 Erzwungen kann dieser Aufbau nicht werden, denn das Gesetz verlangt vom Patentanspruch
nur, dass er die Erfindung definiere, Art. 51 Abs. 1 PatG (vgl. BGH vom 19. September
1985, GRUR 1986, 237).

17 Fiir diesen erweiterten Stand der Technik gibt es viele Ausdriicke, so z.B. “fachminnischer
Bereich”, “Zwischenzone”, “normale Fortschrittszone”. — V. Balass hat ihn “Unerfindung”
genannt,

18 E. Brunner, a.a.0., 13.
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metarechtlichen technischen Sachverhalt ausgegangen wird, wonach das Schaffen
der Erfindung vollstindig dem technischen Denken zugehdrt, und dass im techni-
schen Sachverhalt auch jene Eigenschaft der patentfihigen Erfindung gegriindet sei,
die als Nichtnaheliegen bezeichnet sei. Der Sachverhalt ergebe sich daraus, dass der
Erfinder Handlungsmodelle entwickle, von denen die Fachgenossen sich sagen
miissten, ‘“das wire mir nicht in den Sinn gekommen”, und auch diese Uberlegung
bleibe im Bereich des technischen Denkens. Wenn wir auch gehort haben, dass dies
lediglich als spontane Regung eines Technikers aufzufassen ist und nicht als Element
einer Methode zur Erkenntnis dessen, was eine patentfihige Erfindung sein soll,
scheint uns die Aussage dennoch signifikant zu sein.

In diesem vielleicht entscheidenden Punkt geht unsere Auffassung in eine andere
Richtung. Wir lassen es gar nicht erst zu, dass der Fachmann sich jene Uberlegung
macht, ob ihm die neue Losung in den Sinn gekommen wire, denn damit trigt
man gerade die technische Losung in die Vorstellung des Fachmannes hinein. Wie
gefahrlich das ist, wurde uns klar vor Augen gefithrt; wie denn auch so manche
Erfindung, wenn sie einmal gemacht worden ist, als selbstverstindlich erscheint, so
selbstverstindlich wie die Losung eines Schachproblems, wenn Problem und Lésung
in der Schachspalte gleichzeitig abgedruckt werden!®.

Was uns technisch interessiert, ist nicht die Frage, ob dem Fachgenossen die
Losung zuginglich war, sondern was er aufgrund des Standes der Technik gemacht
hitte, wenn er mit seiner Motivation oder Demotivation im einzelnen, von der
nichstliegenden Ldsung ausgehend und angeregt durch andere Teillosungen, das
Bestmogliche hitte erreichen wollen. Mit dieser Auskunft in Hinden setzt fiir uns
die Wertung ein, die zur rechtlichen Subsumtion fiihrt. Bildlich gesprochen suchen
wir nicht die Liicke, den Zwischenbereich, den leeren Raum zwischen dem Stand
der Technik und der Erfindung zu bemessen, sondern wir werten das fiir den Fach-
mann Erreichbare, Naheliegende, im Hinblick auf ihre gedankliche Ubereinstim-
mung oder Nichtiibereinstimmung mit der vom Erfinder beanspruchten Losung?®.

Die Wertung, die zur Rechtsfindung fiihrt, ist deshalb hier zu treffen, weil das,
was der Fachmann aus dem Stande der Technik heraus noch machen konnte, im
konkreten, partikuliren Bereich bleibt und dies zu einer Lehre abstrahiert werden
muss, damit sie in den Vergleich mit der ebenfalls abstrakt gefassten Lehre des
Patentes gebracht werden kann?'. Dazu kommt, dass allenfalls auch der Patent-
anspruch nach Aufgabe und Losung bereinigt werden muss. Beides liegt im gedank-
lichen Bereich und ist der rechtlichen Wertung zuginglich. Nur hier trifft Gleich-
geartetes aufeinander, und nur hier kann die Rechtsfindung einsetzen.

Methodologisch, meinen wir, sei der von uns herausgearbeitete Unterschied
wesentlich, denn er zeugt von unterschiedlichen Auffassungen iiber die Zuteilung
von Elementen der Beurteilung zu den Sach- oder zu den Rechtsfragen. Uberein-

19 “*Anfinger oder auf dem Gebiete des Patentrechts Unerfahrene verwechseln oft das gefun-
dene einfache Ergebnis mit dem Weg, der doch einfach sein muss, weil das Ergebnis einfach
ist”, Bruchhausen, a.a.O.

20 Es geht “letztlich um die Rechtserkenntnis und nur vorbereitend um faktische Erkennt-
nisse; dies im Unterschied sowohl zum philosophischen als auch zum naturwissenschaft-
lichen Ziel der Wahrheitsfindung”, Vélcker, GRUR 1983, 86.

21 Dabei ist die Warnung von E. Brunner, a.a.0., 11, vor der nachtriiglichen Verallgemeinerung
von Losungsmoglichkeiten zu beachten.
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stimmung haben wir indessen in vielen anderen Fragen festzustellen, wobei wir aus
unserer positiven, vielleicht pragmatischen Sicht mit grosstem Interesse erfahren
haben, dass sie von rechtsphilosophischen Uberlegungen gestiitzt sind und viel
tiefer reichende Wurzeln in einem fruchtbaren Erdreich haben, als wir es uns vor-
gestellt hatten. Man moge es uns verzeihen, dass wir unsere Betrachtungen mit
einer Metapher schliessen.
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Die Tduschungsgefahr im Firmenrecht

Eduard Achermann, Bern®

Ziel dieser Abhandlung ist die Darstellung der von der Rechtsprechung und der
Registerpraxis herausgearbeiteten Kriterien zur Beurteilung der Tduschungsgefahr
von Firmen. Auf Literaturhinweise wird grundsitzlich verzichtet, um den Rahmen
der Abhandlung nicht zu sprengen. Demgegeniiber soll eine Vielzahl von firmen-
rechtlichen Bundesgerichtsentscheiden (auch von nicht publizierten) zitiert werden,
um die Abhandlung praxisbezogen zu gestalten. Die Auffassungen des Autors
decken sich nicht in allen Punkten mit der Praxis des Eidgendéssischen Amtes fiir
das Handelsregister (im folgenden als “Amt” bezeichnet); auf Unterschiede wird
jeweils hingewiesen.

Einleitung

Die zentrale Bestimmung des Firmenrechts' ist Art. 944 Abs. 1 OR: Jede Firma
darf, neben dem vom Gesetze vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt?, Angaben ent-
halten, die zur ndheren Umschreibung der darin erwihnten Personen dienen oder
auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Phantasiebezeichnung dar-
stellen, vorausgesetzt, dass der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine
Tauschungen verursachen kann und keinem dffentlichen Interesse zuwiderliuft.

* Der Autor ist wissenschaftlicher Adjunkt beim Eidgendssischen Amt fiir das Handelsregister.
Dieser Aufsatz erschien in der Zeitschrift “Der bernische Notar”, 1985, 47 ff.

1 Auch die nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelfirmen und (kaufminnischen) Kol-
lektiv- und Kommanditgesellschaften filhren eine Firma, auch wenn fiir sie Art. 944 OR
nicht anwendbar ist; vgl. BGE 93 1566 ff.

Das Bundesgesetz betreffend Strafbestimmungen zum Handelsregister- und Firmenrecht
vom 6. Oktober 1923 enthilt auch Bestimmungen iiber nicht eingetragene Firmen (ohne
allerdings den Begriff “‘Firma” zu verwenden).

2 Fiir die Einzelfirma: der Familienname des Inhabers, mit oder ohne Vornamen; sofern die
Inhaberin eine verheiratete Frau ist, zusitzlich die Bezeichnung Frau oder ein ausgeschrie-
bener Vorname (Art. 945 Abs. 1 und 2 OR). Fiir Kollektivgesellschaften, sofern nicht simt-
liche Gesellschafter namentlich genannt werden, der Familienname wenigstens eines der
Gesellschafter und ein das Gesellschaftsverhiltnis andeutender Zusatz (Art. 947 Abs. 1 OR).
Fir Kommanditgesellschaften und Kommanditaktiengesellschaften der Familienname
wenigstens eines unbeschrinkt haftenden Gesellschafters und ein das Gesellschaftsverhidltnis
andeutender Zusatz (Art. 947 Abs. 3 OR). Fiir die Gesellschaft mit beschrinkter Haftung
die Bezeichnung als solche (Art. 949 Abs. 2 OR). Bei Aktiengesellschaften und Genossen-
schaften, welche Familiennamen enthalten, ist die Beifiigung der Rechtsform zwingend vor-
geschrieben, wenn die Bezeichnung “AG” einem Familiennamen vorangestellt wird, sogar
in ausgeschriebener Form, wihrend bei jenen Aktiengesellschaften und Genossenschaften,
welche keinen Familiennamen enthalten, Bestimmungen iiber einen Kern der Firma fehlen
(Art. 950 Abs. 2 OR). Fiir die Bildung der Firma von Zweigniederlassungen schweizerischer
Unternehmen sei auf Art. 952 Abs. 1 OR, fiir solche auslindischer Unternehmen auf Art. 952
Abs. 2 OR verwiesen.
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Den kursiv gedruckten letzten Satzteil wiederholt, allerdings nicht mehr be-
schrinkt auf die Firma, sondern auf alle Handelsregistereintragungen bezogen,
Art. 38 Abs. 1 HRegV. Damit im Zusammenhang steht sodann Art. 44 Abs. 1
HRegV, wonach Bezeichnungen, die nur der Reklame dienen, nicht in eine Firma
aufgenommen werden diirfen.

Untersucht man die dusserst reichhaltige firmenrechtliche Rechtsprechung des
Bundesgerichts nadher, so stellt man fest, dass nicht streng zwischen den Geboten
der Firmenwahrheit und den Verboten der Tduschung, der Verletzung 6ffentlicher
Interessen und der Reklame unterschieden wird. Dies ist jedoch nicht von grosser
praktischer Bedeutung, weil Tduschungsgefahr und Reklamehaftigkeit meist Hand
in Hand gehen. Nur wenn Tiuschungsgefahr und Reklame verneint werden, setzt
sich das Bundesgericht in der Regel mit beiden auseinander. Einmal taucht auch
der Begriff ‘“‘sachlich gerechtfertigt’” auf, mit welchem ausgedriickt werden soll,
die Firma entspreche den oben umschriebenen Grundsitzen der Firmenbildung.
Das Amt verwendet diesen Begriff fast tdglich bei Auskiinften iiber die Zulidssigkeit
von Firmen®. In der Praxis sind das Tiuschungsverbot und das Reklameverbot von
grosserer Bedeutung als das Verbot der Verletzung 6ffentlicher Interessen und das
Wahrheitsgebot.

Im folgenden soll nur die Tduschungsgefahr niher untersucht werden, wobei die
Kriterien aufgezeigt werden, welche in Rechtsprechung und Registerpraxis beniitzt
werden, um festzustellen, ob eine Firma tduschend ist. Am Schluss folgen noch
Bemerkungen iiber das Priifungsverfahren.

I. Die Tauschungsgefahr

Gesetz und Verordnung bestimmen, dass der Inhalt der Firma keine T4uschungen
verursachen bzw. zu keinen Tiuschungen Anlass geben darf. Der Verordnungstext
ist dabei priziser; er entspricht der schon in Art. 1 der Revidierten Verordnung II
betreffend Erginzung der Verordnung vom 6. Mai 1890 iiber das Handelsregister
und das Handelsamtsblatt vom 16. Dezember 1918 enthaltenen Formulierung. Auf

3 In einem neuesten Entscheid vom 24. Januar 1984 i.S. Keller Fahnen-Aktion AG, Schalunen
gegen den Handelsregisterfilhrer von Fraubrunnen und die Justizdirektion des Kantons Bern
hat das Bundesgericht die Gesetzmiissigkeit des Reklameverbots niher begriindet (E. 2).

4 Bei Anfragen, ob im Zentrairegister (Art. 119 HRegV) bereits eine gleich- oder dhnlich-

lautende Firma wie die nachgesuchte eingetragen sei, nimmt das Amt regelmassig auch zur

Zulissigkeit der Firma Stellung, wobei die Priffung in diesem Zeitpunkt (aufgrund der meist

bloss rudimentiren Angaben) keine umfassende sein kann.

Die erwihnten Auskiinfte stellen im iibrigen keine rechtsmittelfihigen Entscheide dar, vgl.

Art. 115 HRegV.

Niheres dazu unten III.

Zum Reklameverbot: BGE 631 106, 791 176 f., 86 1 248, 87 1 309, 94 1 615, 95 1 279,

97 1 77, 101 Ib 363, 102 Ib 20, 102 Ib 113 sowie der oben in N. 3 zit. Bundesgerichts-

entscheid.

Zur Verletzung 6ffentlicher Interessen: BGE 61 1 144, 651 269, 771 161, 921305, 95 1

281 f., 97 1 77 ff.,, 100 Ib 33 f., 101 Ib 364 und 368 f. sowie nicht publizierter Bundes-

gerichtsentscheid vom 17. Dezember 1941 iS. Johannes Kunz gegen-Eidgendssisches Amt

fiir das Handelsregister (betreffend die Zulissigkeit des Titels Dr. h. ¢.).

Zum Wahrheitsgebot: BGE 871 307 und 100 Ib 31.

(7.3
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Gesetzesebene wurde das Tiuschungsverbot erst anlisslich der Anderung des OR
vom 18. Dezember 1936 eingefiigt; den Materialien ist zu entnehmen, dass an der
bisherigen, sich auf die Verordnung abstiitzenden Rechtslage nichts gedndert wer-
den sollte (vgl. Botschaft vom 21. Februar 1928, S. 103/4). Eine Firma ist daher
schon dann tiuschend im Sinne von Art. 944 Abs. 1 OR, wenn sie zu Tduschungen
Anlass geben kann, was indes noch einer Prizisierung bedarf. Werden in Firmen
Bezeichnungen verwendet, die mehrere Bedeutungen enthalten, so miisste bei
konsequenter Anwendung des erwidhnten Prinzips die Firma in jedem Fall als
unzuldssig abgelehnt werden, weil immer ein bestimmter Teil des Publikums ge-
tauscht wird; dies kann aber nicht der Sinn der Bestimmung sein. In solchen Fillen
ist daher zu priifen, ob aus der Sicht des Durchschnittslesers (vgl. unten II. 1) eine
der mehreren Sinngebungen dermassen iiberwiegt, dass die anderen infolge dieses
besonderen Gesichtswinkels ausser Betracht fallen miissen. In den anderen Fillen,
insbesondere bei Gleichwertigkeit mehrerer Bedeutungen, ist die Tduschungsgefahr
zu verneinen. Dem entspricht die vom Bundesgericht in neueren Entscheiden ver-
wendete Formulierung, eine bestimmte Bezeichnung koénne ‘“‘verniinftigerweise
nicht zu Tiuschungen Anlass geben”®.

Von der Tiuschungsgefahr zu trennen ist die Verwechslungsgefahr; wihrend
jene von Amtes wegen von den Handelsregisterbehdrden zu beachten ist (vgl.
Art. 940 und 955 OR), ist diese auf Klage hin vom Richter zu beurteilen (Art. 956
Abs. 2 OR)’.

Der blosse Umstand, dass eine Firma nicht ‘“‘vollstandig™ ist, d.h. eine Sach-
bezeichnungen enthaltende Firma nicht alle ihre Geschiftszweige in der Firma
erwihnt, macht eine Firma nicht schon tiuschend; tduschend wire die Firma erst,
wenn eine ganz nebensichliche Titigkeit unter Verschweigung des Hauptzweckes
hervorgehoben wiirde®.

6 BGE 108 II 134 sowie nicht publizierter Bundesgerichtsentscheid vom 29. Juni 1982 i.S.
Franz A. Fischer, Ingenieur-Bureau, Ziirich gegen Eidgendssisches Amt fiir das Handels-
register, E. 3 = SAG 55/1983 32 Nr. 43, mit Anmerkung von Forstmoser.

7 Die Handelsregisterbehdrden haben eine im iibrigen den Bestimmungen iiber die Firmen-
bildung entsprechende Firma bloss abzuweisen, wenn bereits eine identische Firma ein-
getragen ist; auch wenn die Ahnlichkeit zu bereits eingetragenen Firmen sehr gross ist, ist
die Eintragung vorzunehmen, vgl. BGE 55 1 191. In den Verhandlungen i.S. Gewerbebank
Ziirich gegen Schweizerische Gewerbebank und Eidgendssisches Amt fiir das Handelsregister
(nicht publizierter Entscheid vom 5. April 1966) hat das Bundesgericht diese einschrinkende
Praxis allerdings in Frage gestellt, sich dann aber nicht zu einer Praxisinderung entschlossen
(vgl. F. von Steiger, Das Recht der Aktiengesellschaft in der Schweiz, 4. Aufl., S. 41, N. 20).
Uber die niheren Umstinde dieses seinerzeit Gespriichsstoff liefernden Entscheides vgl. NZZ,
Abendausgabe vom 26. Juli 1966, Blatt 3. Einen — hinsichtlich der Zulissigkeit zweifel-
haften — Mittelweg schligt das Amt bei den Firmennachforschungen ein, wenn bereits eine
praktisch gleichlautende, nicht aber eine identische Firma eingetragen ist. In solchen Fillen
wird zwar auf dem Formular, welches fiir Ablehnungen infolge bereits eingetragener identi-
scher Firma verwendet wird, mitgeteilt, es bestiinde eine praktisch gleichlautende Firma;
wird aber vom kantonalen Handelsregisteramt trotzdem eine Handelsregistereintragung
vorgenommen, so wird diese nicht beanstandet. Zur Abgrenzung von Tduschungsgefahr und
Verwechslungsgefahr bzw. Firmenbildung und Firmenschutz vgl. auch BGE 101 Ib 361 ff.

8 BGE 911 217, wonach der Firmenbestandteil “Automobile Service’ zulissig ist, sofern die
Reparaturen im Verhiltnis zu den Verkiufen nicht untergeordnet sind. Im gleichen Sinn
iibrigens auch die Botschaft von 1928, S. 104.
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Eine Firma kann auch tiuschend sein, ohne dass eine Tduschungsabsicht vorliegt;
in der Regel liegt denn auch keine T#uschungsabsicht vor, wie auch zu sagen ist,
dass die meisten wegen Tiuschungsgefahr zu beanstandenden Firmen zumindest
dem Gebot der Firmenwahrheit im engeren Sinn entsprechen. Niheres zur objek-
tivierten Betrachtungsweise vgl. unten II. 1.

IL. Kriterien zur Beurteilung der Tiuschungsgefahr

Der Phantasie der Unternehmer ist bei der Wahl der Firma — trotz der gesetz-
lichen Einschrinkungen — ein weiter Spielraum gegeben. In einem bestimmten Um-
fang darf der Firma auch Reklamecharakter zukommen (Art. 44 Abs. 1 HRegV).
Insbesondere in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wird aber das zulissige Mass oft
iiberschritten.

Es wird hier nicht beabsichtigt, ein abschliessendes System zu entwickeln, nach
welchem problemlos und alle Fille abdeckend gepriift und entschieden werden
kann, ob eine Firma tduschend ist. Die nachfolgend angefiihrten Kriterien erheben
daher nicht Anspruch auf Vollstindigkeit.

1. Die Sicht des Durchschnittsbiirgers

Wird eine Firma von den Registerbehtrden wegen Tduschungsgefahr beanstandet,
sind die Beteiligten oft {iberrascht und weisen eine T4uschungsgefahr von sich. Dies
legt zumeist darin begriindet, dass sich die Promotoren und die mit der Griindung
befassten Personen iiber lingere Zeit mit einem bestimmten Sachverhalt befassen
und diesen dann nur noch aus ihrer Optik sehen.

Massgebend ist aber die Betrachtungsweise des ‘‘durchschnittlich aufmerksamen
Publikums®. Da sich fast simtliche firmenrechtlichen Entscheide mit diesem
Kriterium auseinandersetzen, ist eine Vielzahl von Formulierungsvarianten zu fin-
den; oft wird bloss noch vom “Durchschnittsbiirger”” gesprochen!®.

Besondere Kenntnisse der Branchenangehdorigen sind nicht massgebend!?.

9 BGE 108 I1 132, 103 Ib 9 (der durchschnittlich aufmerksame Betrachter ...).

10 L’homme de rue (nicht publizierter Bundesgerichtsentscheid i.S. Alfred Mosoni-Vuissoz
gegen Eidgendssisches Amt fiir das Handelsregister vom 11. Oktober 1982, E. 2);
toutes les personnes qui pourraient entrer en relations commerciales, de quelque maniére
que ce soit, avec le titulaire de la raison (nicht publizierter Bundesgerichtsentscheid vom
30. Oktober 1979 iS. EJPD gegen Cour administrative du Tribunal du canton de Vaud,
E. 1);
nach landldufiger Auffassung (BGE 95 I 281); nach der Auffassung des Verkehrs (BGE
87 I 310); die Antwort auf die Frage nach der Tduschungsgefahr sei aus der allgemeinen
Lebenserfahrung zu schépfen (BGE 771 161).
Zu eng ist die Aussage in einem nicht publizierten Entscheid vom 15. Februar 1977 iS.
José Manuel Espirito Santo gegen Eidgendssisches Amt fiir das Handelsregister: ... les per-
sonnes en relations avec la société ... se rendront compte aisément qu’il s’agit d’une société
4 but lucratif ... elles ne seront donc pas induites en erreur, vgl. E. 4.

11 BGE 104 1b 266/7 (nicht nur der Fachhandel).
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Die Schwierigkeiten liegen beim Kriterium des Durchschnittsbiirgers allerdings
weniger bei dessen Umschreibung als bei der Anwendung in der Praxis, weil es den
sogenannten Durchschnittsbiirger eben gar nicht gibt. Handelsregisterfithrer und
das Amt haben sich daher zu bemiihen, sich in diese besondere Betrachtungsweise
hineinzuversetzen und nicht einfach ihre persénliche Ansicht zu der des Durch-
schnittsbiirgers zu erkldren.

Dabei wird nicht verkannt, dass das personliche Empfinden des Betrachters,
insbesondere der erste Eindruck, den eine Firma erweckt, nicht immer unterdriickt
werden kann. Den mit Gesellschaftsgrindungen befassten Personen wird daher
empfohlen, bei der Wahl einer Firma zu priifen, ob die Firma auch aus der Sicht
des Durchschnittsbiirgers standhilt und sich gegebenenfalls beim Handelsregister-
fiihrer und beim Amt zu erkundigen. Auch eine Umfrage bei unbeteiligten Dritten
kann hilfreich sein.

2. Die massgebliche Bedeutung einer Bezeichnung

Wihrend im vorangegangenen Abschnitt der Standpunkt des Betrachters auf-
gezeigt wurde, geht es hier um die Auslegung, um die Findung des massgeblichen
Inhalts einer Bezeichnung.

a) Bei der Auslegung eines Begriffes ist in erster Linie auf die in den filhrenden
Worterbiichern enthaltenen Definitionen abzustellen'?. Bestehen dagegen spezielle
Bedeutungen bezogen auf wirtschaftliche Unternehmungen, somit spezifisch
handelsrechtliche Bedeutungen, so sind diese massgeblich!®, d.h. der besondere,
wirtschaftsbezogene Sinngehalt einer Firma geht vor. Bei lateinischen Bezeichnun-
gen ist zwar den Worterbiichern auch ein bestimmter Sinngehalt zu entnehmen,
doch werden solche Bezeichnungen in der Regel als Phantasiebezeichnungen be-
trachtet; die Folge ist, dass sie nicht iibersetzt werden konnen!®. Lateinische
Bezeichnungen konnen indes in unseren Sprachgebrauch Aufnahme gefunden
haben; in solchen Fillen nehmen sie eine Mittelstellung ein: Einerseits bleiben sie
als lateinische Bezeichnungen uniibersetzbar, andererseits ist zu priifen, ob Firma
und Zweck inhaltlich iibereinstimmen. Allenfalls kénnten solche Bezeichnungen
sogar unter dem Gesichtspunkt der Monopolisierung von Sachbezeichnungen
abgelehnt werden!®.

b) Auf die Bezeichnungen, welche zwei oder mehrere Bedeutungen enthalten,
wurde schon hingewiesen (oben 1.).

¢) Hervorstechende Bestandteile einer Firma:
.Gleich wie beim Entscheid iiber die Verwechselbarkeit von Firmen kommt

12 Nicht publizierter Bundesgerichtsentscheid vom 29. Juni 1982 i.S. Franz A. Fischer, In-
genieur-Bureau gegen Eidgendssisches Amt fiir das Handelsregister, E. 2a (betreffend den
Begriff ‘“‘Dienstleistungen’”); BGE 100 Ib 31 (betreffend den Begriff ‘“Polytechnique”);
BGE 94 1 614 (betreffend ““‘Center”).

13 Nicht publizierter Bundesgerichtsentscheid vom 7. November 1980 i.S. Liquidationsposten
AG gegen Justizdepartement des Kantons Basel-Stadt (betreffend-den Begriff ““Liquidation”,
E. 2b).

14 BGE 801 138 ff. betreffend ““fiducia’.

15 BGE 107 II 246 ff.
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Bestandteilen, die durch Klang oder Sinn hervorstechen, erhohte Bedeutung zu, da
sie in der Erinnerung haftenbleiben und im Geschéftsverkehr von Dritten oder vom
Unternehmen selbst oft allein verwendet werden, auch wenn letzteres als Verstoss
gegen die Firmengebrauchspflicht strafbar sein kann'6:17,

d) Der Kontext der Firma:

Die Bedeutung einer Bezeichnung ist nicht isoliert, sondern im Kontext der
Firma zu beurteilen. So stellen z.B. sowohl die Bezeichnung ““Index’ wie auch die
Bezeichnung ‘“Management’” Sachbezeichnungen dar, nicht aber deren Kombination
“Index Management™.

Auch Ortsbezeichnungen kénnen je nach Kontext eine verschiedene Bedeutung
erhalten?®,

Es ist daher immer zu priifen, worauf sich eine bestimmte Bezeichnung bezieht,
d.h. ob eine Bezeichnung bloss die Titigkeit der Gesellschaft niher umschreibt oder
ob sie die Gesellschaft als solche qualifiziert2°®.

e) Statuten oder effektive Tatigkeit:
Grundsitzlich ist von der statutarischen Zweckumschreibung auszugehen, es sei
denn, diese stimme erkennbarerweise mit der tatsichlich beabsichtigten Titigkeit

16 Bundesgerichtsentscheid vom 24. Januar 1984 i.S. Keller Fahnen-Aktion AG gegen Handels-
registerfilhrer Fraubrunnen und Justizdirektion des Kantons Bern, E. 1b.

17 Zum Bundesgesetz betreffend Strafbestimmungen zum Handelsregister- und Firmenrecht
vom 6. Oktober 1923: BGE 103 IV 202 ff.

18 BGE 107 II 250.

19 BGE 108 II 133 f. (“Bachtel-Versand” stellt eine Phantasiebezeichnung dar, wihrend
“Bachtel-Immobilien” auf die Lage der Immobilien am Bachtel hinweisen wiirde); BGE
100 Ib 243.

20 BGE 102 Ib 113, 95 1 280, 871 309/10. Bei diesen Entscheiden ging es um die Bezeichnun-
gen “Overseas’” und “International”, welche vorgingig der Eintragung naher gepriift werden
(zur Zulissigkeit dieses Verfahrens unter II1.).

Weitere, besonders zu priifende Bezeichnungen (sofern sie nicht zum vornherein als rein
reklamehaft erscheinen und daher abzulehnen sind): Akademie, Allgemein, Borse, Diskont,
Express, Gemeinniitzig, Global, Industrie, Interkontinental, Markt, Super, Union, Uni-
versell, Vereinigte, Volks-, Welt, Zentrum, Zentrale u.a.

Dazu kommen selbstverstindlich die Ubersetzungen dieser Bezeichnungen, so z.B. fiir
Allgemein auch général, general, generale oder common.

Top und Tip-Top gehoren in die Kategorie jener Bezeichnungen, die in der Regel reklame-
haften Charakter aufweisen. Zu diesen Bezeichnungen besteht ein vom 5. April 1971 datier-
ter Bericht einer Spezialkommission der Sekretirenkonferenz der schweizerischen Handels-
kammern, zu “International” bestehen — in Zusammenarbeit mit den Handelskammern
erstellte — Richtlinien des Amtes vom 20. Dezember 1976. Adressaten beider Papiere sind
jedoch nur die Handelsregisterimter. Diese beiden Papiere sind (unter Mitarbeit des Autors)
durch ein neues Arbeitspapier ‘‘Firmenrechtliche Leitsitze™ (April 1986) ersetzt worden.

Im Zusammenhang mit der Bezeichnung “‘International’” hilt das Bundesgericht auch fest,
dass der wahre Umstand, dass ein Unternehmen eine grenziiberschreitende und in diesem
Sinn internationale Titigkeit ausiibt, das Unternehmen nicht berechtigt, diesen Umstand
in der Firma hervorzuheben, weil auf dem Gebiet des Handels die Internationalitiit eine
Selbstverstindlichkeit darstellt und eine Erwihnung dieses Umstandes in der Firma den
tauschenden Eindruck erwecken wiirde, es bestiinde hier eine den iiblichen Rahmen iiber-
steigende Internationalitit.
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nicht iiberein?!. In der Regel wird der Handelsregisterfiihrer (entsprechend den
Regeln iiber seine Kognition, auf die hier nicht niher eingegangen wird) auf die
Angaben in den Statuten abstellen, es sei denn, er habe Anlass, annehmen zu mis-
sen, diese stimmten mit der Wirklichkeit nicht oder nicht mehr iiberein.

f) Bei allen Versuchen der Systematisierung darf nicht ausser acht gelassen wer-
den, dass den Besonderheiten des Einzelfalls Rechnung zu tragen ist??. Solches
gebietet schon der Grundsatz der rechtsgleichen Behandlung, wonach nur Gleiches
gleich, Ungleiches aber ungleich zu behandeln ist. Auf dem Gebiet des Firmenrechts
ist dieser Grundsatz von besonderer Bedeutung. Beriicksichtigung der Besonder-
heiten des Einzelfalls heisst aber nicht, dass auf subjektive Interessen und auf
Argumente der Arbeitsplatzsicherung abzustellen ist; das Firmenrecht als solches
stellt eben 6ffentliches Recht dar.

3. Die zeitliche massgebenden Verhiltnisse

Bei der Beurteilung der Zuldssigkeit nationaler, territorialer und regionaler
Bezeichnungen (Art. 45/46 HRegV), wo regelmissig nicht bloss zu priifen ist, ob
besondere Umstinde eine Ausnahmebewilligung rechtfertigen, sondern auch, ob
die Firma nicht tduschend ist, wie auch bei der Beurteilung der Zulissigkeit von
Bezeichnungen, die einem Unternehmen eine besondere Bedeutung verschaffen®?,
gilt als massgeblicher Sachverhalt jener im Zeitpunkt der Gesuchstellung beim
Amt®3 sonst jener der Eintragung.

Die Praxis hilt sich jedoch nicht konsequent an diesen Grundsatz. So werden
etwa auch in der Zukunft liegende Entwicklungen beriicksichtigt, wenn deren
Realisierung geniigend gesichert erscheint. Verlangt wird in diesen Fillen eine
qualifizierte Glaubhaftmachung. Dass derartiges einem intemational strukturierten
Konzern leichter fallen wird als einem kleineren Unternehmen, liegt auf der Hand,
doch ist das Amt der Auffassung, dass darin keine rechtsungleiche Behandlung liegt,
weil die Unterschiede sachticher Natur sind.

Wenn es darum geht, abzukliren, ob — sofern eine in der Firma enthaltene Sach-
bezeichnung eine Titigkeit umschreibt — diese Titigkeit tatsichlich auch auf-
genommen wird, ist dagegen Zuriickhaltung zu iiben%.

21 BGE 107 II 251 (wobei zu generell die Statuten als massgebend bezeichnet werden); nicht
publizierter Bundesgerichtsentscheid vom 9. Dezember 1977 i.S. Batima S.A., Lausanne,
gegen Eidgendssisches Amt fiir das Handelsregister (betreffend “International”, E. 2);
BGE 102 Ib 113; nicht publizierter Bundesgerichtsentscheid vom 7. Mai 1974 i.S. Carl
Schillig & Konsorten gegen Eidgendssisches Amt fiir das Handelsregister (betreffend “‘vest”,
Hinweis auf Bekleidungs- oder Beteiligungssektor, E. 2b a.E.); BGE 95 1280 f.

22 BGE 100 Ib 244/5,98 Ib 300, 94 1 615 und 62 1106.

23 BGE 92 I 307 (Nur Gesellschaften, deren Titigkeit ein Ausmass, das sie zu Vertretern
gesamtschweizerischer Interessen stempelt, schon tatsichlich erreicht hat und noch immer
aufweist ...); 91 I 217 (... Entscheid zu Recht aufgrund der vorliegenden Tatsachen und
nicht aufgrund blosser Moglichkeiten gefillt).

24 BGE 68 I 121 betreffend die Zuldssigkeit der Bezeichnung ‘‘Treuhand”. (“Die genannte
Bezeichnung wire ihm selbst dann zugestanden, wenn er sich bis jetzt noch nicht iiber Treu-
handgeschifte hitte ausweisen kdnnen. Denn die seit der Geschiftseroffnung verflossene
Zeit von kaum einem halben Jahre wiirde keineswegs zum Schluss berechtigen, dass es dem
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4.  Die ortlich massgebenden Verhdltnisse

Die Rechtsprechung des Bundesgerichts ist in diesem Punkt dusserst uneinheit-
lich. Auf der einen Seite werden rein lokale Verhiltnisse, auf der anderen Seite
sogar Verhiltnisse ausserhalb der Landesgrenzen beriicksichtigt?S .

Richtig ist grundsitzlich die Beriicksichtigung des gesamten schweizerischen
Publikums, wie auch in sprachlicher Hinsicht nicht nur die Verhiltnisse der Sprache,
in der eine Eintragung vorgenommen wird, beachtlich sein sollen (vgl. unten Ziff. 5).
Der Grund dafiir liegt darin, dass ein Unternehmen, welcher Rechtsform auch
immer, notwendigerweise — wenn auch mit verschiedener Intensitdt — auch mit
Personen ausserhalb des Sitzes des Unternehmens in Kontakt kommt?S. Ein solcher
Kontakt liegt schon in der Publikation der Handelsregistereintragungen im SHAB.

Auch wenn man grundsitzlich die Verhélinisse in der Schweiz fiir massgebend
erklirt, so gibt es doch Fille, wo bloss lokale Verhiltnisse angesprochen werden,
z.B. bei der Enseigne, welche als besondere Bezeichnung des Geschiftslokals (Art. 48
HRegV) naturgemiss ortsgebunden ist?”. Wenn eine solche Enseigne in der Firma
enthalten ist, kommt es darauf an, ob dieser Firmenbestandteil als Enseigne erkenn-
bar ist. Wichtig ist dabei, dass Enseigne nicht mit Leuchtreklame im Sinne von
Anschrift des Geschifts gleichgesetzt wird. Auch darf mit der Enseigne das Gebot
der Firmengebrauchspflicht nicht verletzt und praktisch eine zweite Firma geschaf-
fen werden. Zudem ist deren Gebrauch nur in bestimmten Branchen, in welchen sie
sich eingebiirgert haben, zuldssig. Betrachtet man die Verhiltnisse in der West-
schweiz, sicht man allerdings eine grosse Kluft zwischen Theorie und Praxis®®.

Beschwerdefiihrer trotz seiner guten, langjihrigen Ausbildung iiberhaupt nicht gelingen
werde, auf dem Gebiet des Treuhandwesens Auftrige zu erhalten und durchzufithren.”)

25 Zur Beriicksichtigung lokaler Verhiltnisse: nicht publizierter Bundesgerichtsentscheid vom
30. Oktober 1979 i.S. Eidgenossisches Justiz- und Polizeidepartement gegen Cour adminis-
trative du Tribunal du canton de Vaud; 100 Ib 348, 951 276 und 80 I 246.

Verhiltnisse in einer Landesgegend massgebend: nicht publizierter Bundesgerichtsentscheid
vom 18. November 1980 i.S. Eur-Control Marketing S.A. gegen Eidgendssisches Amt fiir das
Handelsregister; BGE 56 1 153.

Sogar ausldndische Verhiltnisse massgebend: nicht publizierter Bundesgerichtsentscheid
vom 14. November 1980 i.S. Bosal Distribution AG, Vaduz, gegen Eidgendssisches Amt fiir
das Handelsregister.

Verhiltnisse in der ganzen Schweiz massgebend: BGE 106 II 353, 62 1 104. Im Ergebnis
gleich auch BGE 108 II 132 und 110 II 400.

26 In BGE 108 II 132 wurde das Argument verworfen, das Verbot der Tduschungsgefahr wolle
nicht bloss die im Geschiftsverkehr mit der Firma stehenden Personen schiitzen, sondern
auch Dritte, wie Behdrden, 6ffentliche Dienste, Marktforschungsbetriebe, Stellensuchende
usw. Die Argumentation iiberzeugt nicht und war zur Begriindung des Entscheides nicht
erforderlich.

27 Vgl. dazu den unter Fussnote 25 erstgenannten Bundesgerichtsentscheid betreffend das
Restaurant “Croix-d’Ouchy”.

28 Die Enseigne darf nicht bloss aus Sachbezeichnungen gebildet werden, weil sonst eine
Umgehung der Bestimmungen iiber die Firmenbildung vorlige, vgl. Art. 48 HRegV, der
Art. 38 HRegV als anwendbar erklirt. Auch diirfen z.B. ein Treuhandbiiro oder ein Archi-
tekturbiiro grundsitzlich keine Enseigne fihren, weil auf diesen Sektoren — wie auch auf
den meisten anderen — die Fithrung solcher lokalbezogener Bezeichnungen nicht verwurzelt
ist.



193

Ebenso ist auch bei Einzelfirmen und Personengesellschaften je nach den Um-
stinden eine Beriicksichtigung lokaler Verhiltnisse moglich?®.

Vor kurzem wurde ein Entscheid des Amtes betreffend die Zuldssigkeit der
Bezeichnung “Gymnase” mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht
weitergezogen. Streitig war, ob fiir eine Einzelfirma mit Sitz in Genf der Firmen-
bestandteil ““‘Gymnase” fiir ein Institut der Korperertiichtigung zuléssig ist oder ob
diese Bezeichnung — wie dies in der Deutschschweiz und mit Ausnahme der Kantone
Genf und Jura auch in der Westschweiz der Fall ist — vom Durchschnittsleser als
Hinweis auf eine hohere Lehranstalt verstanden wird. Das Bundesgericht hat am
30. Oktober 1984 die Beschwerde abgewiesen.

5. Sprachliche Gesichtspunkte

Eng verbunden mit der Frage nach den ortlich massgebenden Verhiltnissen ist
die Frage, welche Sprache fiir die Abklirung der Zulidssigkeit einer Firma mass-
gebend ist. In einem neueren Entscheid®! erkldrte das Bundesgericht, massgebend
fiir den Sinn eines in einer Firma verwendeten Wortes sei jene Sprache, in der die
Firma eingetragen werde, aber auch die Bedeutung, die das Wort beim Durch-
schnittsleser anderer Landessprachen®? erwecke, doch wurde dann in der Sache
selbst nur noch auf den franzosischsprachigen Leser abgestellt. Damit erfolgt wieder
ein Riickschritt auf die friihere Praxis®3. Sprachliche Gesichtspunkte stehen auch
bei dem unter Fussnote 25 zitierten Beschwerdeverfahren i.S. Restaurant “‘Croix
d’Ouchy”” im Mittelpunkt.

Enthilt eine Firma Sachbezeichnungen, die mehreren Sprachen zugeordnet
werden konnen, so wird eine Tduschungsgefahr in der Praxis schon dann angenom-
men, wenn diese auch bloss in einer der in Frage kommenden Sprachen besteht.
Von Bedeutung ist dabei Art. 39 HRegV, wonach jede Firma das Recht hat, ihrer
Grundfassung Ubersetzungen beizufiigen, sofern diese inhaltlich mit der Grund-
fassung iibereinstimmen. Jede Firma muss daher auch im Hinblick auf eventuell

29 Zu beachten ist, dass auf dem Gebiet des Firmenschutzes von Einzelfirmen und Personen-
gesellschaften die Tendenzen dahin gehen, den Schutzbereich auszudehnen: SJZ 68 (1972),
S. 378.

30 BGE 110 II 399/400 E. 1. Gegen die Beriicksichtigung der Genfer Verhiiltnisse spricht, dass
zur Klientschaft von Unternehmungen mit Sitz in Genf immer auch Personen aus der Region
(z.B. dem angrenzenden Waadtland) gehoren, welche durch die Firma getduscht werden. In
diesem Sinne liegt hier eine Tduschungsgefahr vor, welche als konkret zu bezeichnen ist. Vor
der Fillung seines Entscheides holte das Amt die Stellungnahmen der Westschweizer Kantone
ein.

31 BGE 106 I 353.

32 In diesem Sinne auch BGE 110 I 399/400. Auch wenn nicht das Firmenrecht betroffen ist,
so sei doch darauf hingewiesen, dass das Bundesgericht am 13. Juli 1984 i.S. Fundaziun Pro
Gonda gegen Eidgendssisches Amt fiir das Handelsregister entschieden hat, dass Handels-
registereintragungen nicht in romanischer Sprache vorgenommen werden diirfen. Zum Ver-
stindnis dieses Entscheides muss man wissen, dass beim Erlass der Handelsregisterverord-
nung vom 7. Juni 1937, deren Art. 7 zur Diskussion stand, Art. 116 BV die romanische
Sprache noch nicht als Landessprache erwihnte. BGE 110 I 401 f.

33 Nicht publizierter Bundesgerichtsentscheid vom 18. November 1980 i.S. Eur-Control
Marketing S.A. gegen Eidgendssisches Amt fir das Handelsregister (der Entscheid handelte
von der Zulissigkeit der Bezeichnung ‘‘Industries™).
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spiter beizufiigende Ubersetzungen gepriift werden. Ubersetzungen sind nur dann
nicht méglich, wenn eine phonetische Transkription einer fremdsprachigen Bezeich-
nung nicht moglich ist®*. Was hinsichtlich der fiir die Ubersetzungen verwendeten
Sprache gilt, ist auch auf die Grundfassung iibertragbar, d.h. eine in der Schweiz ge-
grindete Aktiengesellschaft darf ihre Firma in jeder phonetisch transkribierbaren
Sprache bilden. Eine weitere Einschrinkung betreffend die Zulissigkeit von Uber-
setzungen besteht jedoch, trotz der scheinbar gegenteiligen Ansicht des Bundes-
gerichts®® | wenn aus einer Firma nicht erkennbar ist, dass sie eine phonetisch tran-
skribierte Sachbezeichnung enthilt und der Einwand, die Firma sei bloss aus Sach-
bezeichnungen zusammengesetzt, somit gar nicht erhoben werden kann. In solchen
Fillen muss es dem Amt erlaubt sein, die Eintragung einer Ubersetzung, welche er-
kennbarerweise eine Sachbezeichnung darstellt, abzulehnen. Die Eintragung einer
Firma “Ginko” (japanisch fiir “Bank”’) diirfte daher spiter nicht mit “Bank” iibersetzt
werden (vom bankenrechtlichen Gesichtspunkt iiberthaupt abgesehen). Eine andere
Betrachtungsweise wiirde Rechtsmissbriuchen Vorschub leisten und den Gesichts-
punkt des Schutzes des ‘“‘ordre public’” ausser acht lassen. Auch bei der Priifung
von Firmen, die aus verschiedensprachigen Elementen zusammengesetzt sind®
und dadurch méglicherweise Phantasiecharakter erhalten®’, ist die Méglichkeit
spiterer Ubersetzungen im Auge zu behalten, weil dadurch der Phantasiecharakter
verlorengehen kann,

6. Nicht massgebende Kriterien

a) Wirtschaftliche Gesichtspunkte:

Solche Gesichtspunkte diirfen keine Rolle spielen, wenn es um die Beurteilung
der Tduschungsgefahr geht®®. Zu diesen wirtschaftlichen Gesichtspunkten gehort
insbesondere das Argument der Arbeitsplatzsicherung. Die Probleme entstehen
bei Umstruktuierungen und Sanierungen vielfach dadurch, dass versiumt wird,
rechtzeitig auch den firmenrechtlichen Aspekt zu priifen und man dann plétzlich
in Sachzwinge und Zeitnot gerit. Dann wird oft versucht, das Amt mit wirtschaft-
lichen Argnmenten unter Druck zu setzen.

b) Ausweichméglichkeiten:

Auch wenn sich das Amt hin und wieder auf dieses Argument stiitzt, so ist doch
vollig unbeachtlich — jedenfalls fiir die Frage, ob eine Firma tiuschend ist —, ob ein
Unternehmen auch eine andere, nach Ansicht des Amtes weniger problematische
Firma wihlen kann3®.

34 BGE 106 II 62 ff. z.B. bei Sprachen mit einer Vielzahl von Vokalen.

35 BGE 106 11 64 f.

36 Unzulissig ist eine solche Kombination, wenn dadurch Art. 39 HRegV umgangen wird. Das
Amt spricht in solchen Fillen von “Doppelfirmen’”. Beispiel: Meier Blumenfleurs AG
anstatt Meier Blumen AG (Meier fleurs S.A.). Als Doppelfirma gilt auch die zweifache
Verwendung von Familiennamen: Blumen-Meier, Hans Meier (es sei denn, der erste Teil
der Firma stelle einen Nachfolgehinweis im Sinne von Art. 953 Abs. 2 OR dar, was indes
einen Zusatz wie “‘Inhaber” usw. bedingt). Ob sogenannte Doppelfirmen immer tiuschend
sind, ist indes fraglich.

37 BGE 107 11 246 ff. betreffend “Index-Management”.

38 Vgl. BGE 100 Ib 243/5.
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¢) Langjihriger Gebrauch einer Firma:

Oft wird bei nicht bzw. noch nicht eingetragenen Vereinen, Einzelfirmen und
Personengesellschaften das Argument gebracht, die vom Amt als unzulissig be-
zeichnete Firma sei schon seit Jahren, gegebenenfalls schon seit Jahrzehnten so
verwendet worden. Diesem Umstand kommt aber keine heilende Wirkung zu,
insbesondere wenn die Falschfirmierung strafrechtlich relevant war®®

d) Prizedenzfille:

Die Berufung auf Prizedenzfille ist nur mdoglich, wenn die Ausnahmen zur Regel
werden. Im ibrigen ist das Amt nicht an eine Praxis gebunden, die es als falsch
erkannt hat; in solchen Fillen ist eine Praxisinderung zuldssig und verstdsst nicht
gegen das Gebot der Rechtsgleichheit®!. Folge davon ist die Moglichkeit der zwangs-
weisen Anderung einer Firma, die von Anfang an nicht den Bestlmmungen iiber die
Firmenbildung entsprach oder nachtriglich tduschend wurde*?

IIL. Das Priifungsverfahren

Gemiiss Art. 940 Abs. 1 OR und Art. 21 Abs. 1 HRegV hat der Registerfithrer
zu priifen, ob die Voraussetzungen der Eintragung erfiillt sind. Darunter fillt auch
die Priifung der Firma, fir welche mit Art. 955 OR sogar noch eine besondere
gesetzliche Bestimmung besteht. Die gleiche Priifungspflicht obliegt dem Eid-
gendssischen Amt fiir das Handelsregister (Art. 115 Abs. 1 HRegV). Dies bedeutet,
dass vorgingig der Griindung die Zulissigkeit der Firma bei zwei verschiedenen
Amtsstellen abzukliren ist.

Beim Amt erfolgt diese Abklirung in der Regel im Zusammenhang mit der Nach-
forschung nach dhnlichen, bereits im Zentralregister des Amtes eingetragenen
Firmen (Art. 119 HRegV), eine Nachforschung, die jedoch nur auf Anfrage hin
und gegen Gebiihr durchgefiihrt wird. Im Rahmen von solchen Nachforschungen
nimmt das Amt in der Rege! auch zur Zulissigkeit der Firma Stellung, jedoch nur
insoweit, als den ihm zur Verfiigung stehenden Unterlagen Hinweise zu entnehmen
sind, die die Zulissigkeit der Firma in Frage stellen. Uber die Tragweite der Aus-
kiinfte des Amtes dussert sich das Bundesgericht wie folgt: “Vertretbar wire auch

39 Nicht publizierter Bundesgerichtsentscheid vom 7. Mai 1974 i.S. Carl Schillig & Konsorten
gegen Eidgendssisches Amt fiir das Handelsregister, E. 1; BGE 92 I 297. Gegenteilig noch:
BGE 691134,

40 BGE 99 Ib 39 sowie nicht publizierte Bundesgerichtsentscheide vom 6. Oktober 1970 i.S.
Société coopérative Boutique russe gegen Eidgendssisches Amt fiir das Handelsregister, E. 4,
und vom 28. Oktober 1980 i.S. Schweizerische Zahntechnikervereinigung SZV gegen Eid-
gendssisches Amt fiir das Handelsregister, E. 2.

41 BGE 101 1b 370, 100 Ib 244, 100 Ib 34/5,97 178,91 1217/8 und 821 44.

42 Nicht publizierter Bundesgerichtsentscheid vom 24. Januar 1984 i.S. Keller Fahnen-Aktion
AG gegen Handelsregisterfiihrer Fraubrunnen und Justizdirektion des Kantons Bern (be-
treffend ‘““Aktion™) und BGE 105 II 141 (betreffend ‘“BIS™, das Sigel der Bank fiir Inter-
nationalen Zahlungsausgleich [Bank for International Settlements], welches gemiss Bundes-
gesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und
anderer zwischenstaatlicher Organisationen vom 15. Dezember 1961 geschiitzt ist).

Der neuen Praxis, wonach Firmen von Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschrinkter
Haftung und Genossenschaften nicht mehr bloss aus Sachbezeichnungen gebildet werden
diirfen, kommt jedoch keine Riickwirkung zu (BGE 101 Ib 370).
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die Auffassung, es habe sich dabei um eine Art Dienstleistung gehandelt, mit
welcher zwar die Eintragung einer gesetzwidrigen Firmenbezeichnung verhindert,
nicht aber den Gesuchstellern das Risiko abgenommen werden sollte.” (Das Amt
hatte nicht darauf hingewiesen, dass die Bezeichnung “‘Aktion” den Bestimmungen
der Ausverkaufsordnung widersprach, einen Umstand, auf den es vom Bundesamt
fir Industrie, Gewerbe und Arbeit erst nach vorgenommener Eintragung und
Publikation hingewiesen wurde.) Soll daher das Amt zu bestimmten Fragen konkret
Stellung nehmen, empfiehlt es sich, dies in der Anfrage ausdriicklich zu fordern.
Was telephonische Auskiinfte betrifft, so diirfen solche nur hinsichtlich der Zu-
ldssigkeit einer Firma, nicht aber hinsichtlich des Inhalts des Zentralregisters erteilt
werden. Telephonische Auskiinfte iiber Rechtsfragen firmenrechtlicher Natur sind
zudem nur moglich, sofern die Verhiltnisse des Amtes es zulassen, d.h. die Erfiil-
lung der iibrigen Aufgaben des Amtes noch gewihileistet ist. Die Berufung auf
telephonisch erteilte Auskiinfte ist nicht méglich*3.

Besonderheiten bestehen fiir zwei Kategorien von Firmen. Einerseits fiir Firmen,
welche nationale, territoriale oder regionale Bezeichnungen enthalten (unten a),
andererseits fiir Firmen, welche Bezeichnungen enthalten, die einem Unternehmen
eine besondere Bedeutung verschaffen?® (unten b).

a) Nationale, territoriale und regionale Bezeichnungen diirfen nur ins Handels-
register eingetragen werden, wenn dazu eine Ausnahmebewilligung des Amtes vor-
liegt. Eine vom kantonalen Handelsregisterfithrer ohne Bewilligung des Amtes vor-
genommene Eintragung einer solchen Bezeichnung ist im Tagebuch zu streichen
und nach Erteilung der Bewilligung unter neuem Eintragungsdatum und neuer
Ordnungsnummer vorzunehmen (Art. 45 Abs. 3 HRegV).

Das Amt seinerseits darf bei nationalen Bezeichnungen eine Ausnahmebewilli-
gung nur erteilen, wenn es vorgingig eine Stellungnahme der zustdndigen Behorde,
Amtsstelle oder Vertretung von Handel, Industrie oder Gewerbe eingeholt hat
(Art. 45 Abs. 2 HRegV). Bei territorialen und regionalen Bezeichnungen ist diese
Vernehmlassung ““in der Regel” einzuholen. Diese Verfahrensvorschriften bringen
es mit sich, dass solche Bewilligungsverfahren in der Regel ca. 4—5 Wochen in
Anspruch nehmen. Die Dauer der Verfahren hiingt auch von der Komplexitit des
Sachverhalts und der sich stellenden Rechtsfragen ab, so dass sich die Dauer des
Verfahrens auch verkiirzen oder verlingern kann. In jedem Fall empfiehlt es sich,
die erforderlichen Gesuche rechtzeitig zu stellen.

b) Bezeichnungen wie die unter Fussnote 20 erwihnten sind zwar nur aufgrund
von Art. 944 Abs. 1 OR und Art. 38 Abs. 1 HRegV zu priifen, d.h. im Rahmen
der Eintragung durch den Handelsregisterfilhrer und durch das Amt im Verfahren
der Genehmigung bzw. Nichtgenehmigung von Eintragungen, doch hat sich in der
Praxis ein anderes Verfahren entwickelt. Solche Bezeichnungen werden vorgingig
der Eintragung in analoger Anwendung der in Art. 45/46 HRegV umschriebenen
Verfahrensvorschriften gepriift. Die Analogie bezieht sich jedoch nur auf das Ver-
fahren, nicht auf den Priiffungsumfang, d.h. es muss hier im Gegensatz zu den
Bezeichnungen unter lit. a) nicht nachgewiesen werden, dass besondere Umstinde
eine Ausnahmebewilligung rechtfertigen. Der Ursprung dieser Praxis liegt schon

43 BGE 96 I 610.
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Jahrzehnte zuriick*® und gab bis vor wenigen Jahren — auch seitens des Bundes-
gerichts — nie Anlass zu Kritik. Neuerdings erklirte aber das Bundesgericht, es stehe
dem Amt nicht zu, einen Stiftungsnamen, der nationale Bezeichnungen enthilt,
mit Riicksicht auf irgendwelche bestehende oder zukiinftige Umstinde nicht zu
genehmigen, und die Priifung hitte im Rahmen von Art. 115 HRegV vorgenom-
men werden missen®®. Die gleiche Kritik kénnte auch hinsichtlich der Priifung
von Firmen vorgebracht werden, weil auch da, sofern nicht Art. 45 f. HRegV an-
wendbar sind, aufgrund von Art 38 Abs. 1 HRegV gepriift wird. Fiir das vorgezogene
Priifungsverfahren sprechen aber wichtige praktische Interessen, nicht des Amtes,
sondern der Griinder, welche daran interessiert sind, vorgingig der Eintragung
Klarheit iber die Zuldssigkeit der Firma zu erhalten, und nicht das Risiko ein-
gehen wollen, dass das Amt anldsslich der Priifung der ihm iibermittelten Kopie
der Handelsregistereintragung nihere Abklidrungen iiber die Zulissigkeit der Firma
vornimmt und dadurch unnétige Kosten entstehen (insbesondere die auf der
Depositenstelle hinterlegten Gelder woméglich wochenlang blockiert bleiben).
Das Recht des Amtes, notfalls Beweise zu erheben, wurde vom Bundesgericht nicht
in Zweifel gezogen, sondern in einem anderen Entscheid, in welchem das Amt in
dieser Hinsicht zu wenig weit gegangen war, ausdriicklich bestitigt*S.

Das Amt erlisst in solchen Fillen somit schon in einem Frithstadium einen
rechtsmittelfihigen Entscheid, wodurch den Betroffenen auch aus der Sicht des
Rechtsschutzes keine Nachteile erwachsen. Falls dies jedoch gewiinscht wiirde und
auch der kantonale Handelsregisterfilhrer dem zustimmte (was voraussetzte, dass
dieser die Firma fiir zulissig hilt), so kann das Priifungsverfahren aus der Sicht des
Amtes auch im Verfahren von Art. 115 HRegV durchgefiihrt werden.

Bei Stellungnahmen iiber die Zuldssigkeit von Firmen, die nicht unter die zwei
oben behandelten Gruppen fallen, liegt dagegen kein beschwerdefihiger Entscheid
vor. Es handelt sich um blosse Meinungsidusserungen des Amtes iiber die von ihm
gehandhabte Praxis; der formelle Entscheid bleibt dem Verfahren gemiss Art. 115
HRegV vorbehalten.

44 BGE 59140.
45 BGE 103 Ib 8.
46 BGE 106 11 60 f.






199

Teilrevision des liechtensteinischen Markenschutzgesetzes

Lucas David, Ziirich

Im Nachgang zum Zollanschlussvertrag zwischen der Schweiz und dem Fiirsten-
tum Liechtenstein vom 29. Mirz 1923 hat das Fiirstentum sein Markenrecht mit
Landtagsbeschluss vom 30. August 1928 weitgehend dem schweizerischen Gesetz
in der urspriinglichen Fassung vom 26. September 1890 nachgebildet. Auch die
Anderungen, welche der Bundesgesetzgeber im Anschluss an die Konferenzen zur
Revision der Pariser Verbandsiibereinkunft im Haag und in London (AS 45 145
und 55 1229) beschloss, hat Liechtenstein im Jahre 1964 praktisch wortlich iiber-
nommen. Die schweizerische Rechtsprechung und die schweizerischen Marken-
rechtskommentare wurden denn auch seit je zur Auslegung des liechtensteinischen
Markenrechts herangezogen (vgl. z.B. Mitt. 1981 84, 89).

Das unverstindliche Zogern des schweizerischen Gesetzgebers, das nunmehr
nahezu 100jihrige Gesetz den gefinderten Verhiltnissen anzupassen, hat das be-
nachbarte Fiirstentum dazu bewogen, das Resultat der schweizerischen Revisions-
bestrebungen gar nicht erst abzuwarten, sondern die wichtigsten Postulate in einer
Partialrevision zu verwirklichen. Unserem Nachbarland ist zu diesem wichtigen
Schritt nur zu gratulieren. Wihrend die Schweiz in ihrem Perfektionismus auch
den Einfluss neuerer und neuester Bestrebungen abwarten und beriicksichtigen will,
so z.B. das Seilziehen um eine europdische Gemeinschaftsmarke, und daher die seit
Jahrzehnten laufenden Revisionsarbeiten immer wieder erneut hinausschiebt und
iberarbeitet, hat unser Nachbarland mit einem kriftigen Schlag den Gordischen
Knoten entwirrt und eine brauchbare Zwischenldsung geschaffen.

Wichtigste Neuerung in Liechtenstein ist die Einfiihrung der Dienstleistungs-
marke. Deren Anerkennung ist auch in der Schweiz ein altes Postulat, wobei eben-
falls schon angeregt worden ist, dies auf dem Wege der Partialrevision zu verwirk-
lichen. Dass so etwas moglich ist, hat unser Nachbarland unter Beweis gestelit.
Besondere Erwdhnung verdient die Tatsache, dass der liechtensteinische Gesetz-
geber nicht nur Dienstleistungsmarken, sondern auch Ausstattungen fiir Dienst-
leistungen zur Eintragung zuldsst. Damit wird erstmals klargestellt, dass Marken
nicht in sich geschlossene Zeichen darstellen miissen, sondern dass auch Farb-
gebungen, sich wiederholende Muster usw. schiitzbare Marken sein kénnen. Das
neue Gesetz, das nun den Titel “Gesetz betreffend den Schutz der Fabrik-, Han-
dels- und Dienstleistungsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der
gewerblichen Auszeichnungen’ trigt, weist speziell darauf hin, dass Gleichartigkeit
auch zwischen Erzeugnissen oder Waren einerseits und Dienstleistungen andererseits
bestehen kann. Flegant wird in den Einfiihrungsbestimmungen erginzt: Wo in
Gesetzen und Verordnungen von Erzeugnissen oder Waren die Rede ist, sind dar-
unter auch Dienstleistungen zu verstehen.

Das neue liechtensteinische Gesetz verzichtet zwar nicht ginzlich auf Vorschrif-
ten iiber Hinterlegereigenschaften, zieht jedoch den Kreis der zur Hinterlegung
berechtigten Personen bedeutend weiter. Verlangt wird nur noch ein geschéftliches
Interesse an der Hinterlegung, was deutlich werden lisst, dass beispielsweise auch
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Holdinggesellschaften, Erfinder oder Verwertungsgesellschaften (z.B. Tarzan)-
Marken hinterlegen konnen. Analog soll es zur Eintragung einer Kollektivmarke
geniigen, dass die Vereinigung daran ein geschiftliches Interesse hat. Auf das anti-
quierte Erfordernis einer Heimateintragung von Ausldndern wird generell verzichtet,
und es geniigt, wenn der auslindische Staat aufgrund von Vertrigen (PVUe) oder
de facto Gegenrecht hilt. Dagegen ist neu in jedem Fall ein liechtensteinischer
Vertreter zu bestellen, was auch fiir Schweizer gelten wird.

Das neue Gesetz bestiitigt den durch Lehre und Rechtsprechung entwickelten
Grundsatz, dass eine Lizenzerteilung nur bei ausreichender Qualititskontrolle
wirksam ist und nur, wenn der Gebrauch durch den Lizenznehmer keine T4uschung
des Publikums zur Folge hat. Verlangt wird aber nicht ein schriftlicher Lizenz-
vertrag mit ausdriicklich stipuliertem Weisungs- und Kontrollrecht, sondern es wird
geniigen, dass der Markeninhaber auch aus anderen Griinden, z.B. wirtschaftliche
Abhingigkeit, administrative Unterstellung, eine Weisungsbefugnis gegeniiber dem
Markengebraucher innehat.

Was die Schweiz durch einen vereinzelt gebliebenen Staatsvertrag mit Deutsch-
land erreicht hat, nimlich die Lockerung des Gebrauchszwanges, hat Liechtenstein
durch einen souverinen Akt eingefiihrt. Fortan geniigt es, wenn eine liechten-
steinische Marke wenigstens in einem der drei Nachbarldnder, nimlich der Schweiz,
der Bundesrepublik Deutschland oder in Osterreich, gebraucht wird. Damit wird
auch die alte Streitfrage geschlichtet, ob sich nur der Auslinder auf den Staatsver-
trag berufen konne, denn auch der liechtensteinische Markeninhaber kann sich nun-
mehr auf den Gebrauch in den Nachbarstaaten berufen.

Zu Recht rdumt der liechtensteinische Gesetzgeber mit der Sjihrigen Sperrfrist
gemiss Art. 10 MSchG auf, welche der Lehre mehr Probleme als Losungen gegeben
hat. Statt dessen wird das auch nach neuem Recht grundsitzlich immer noch gel-
tende Benutzungsprinzip insoweit gelockert, als die Eintragungsprioritit auf ein Jahr
vor der Registrierung zuriickdatiert wird. Altere Beniitzer sollen nur dann bessere
Rechte an ihrer Marke haben, wenn sie im Inland wenigstens ein Jahr vor der
Markenregistrierung (dieser Zeitpunkt wird freilich im neuen Gesetz nicht definiert)
gebraucht worden ist. Der liechtensteinische Gesetzgeber geht daher vom zutreffen-
den Grundsatz aus, dass nicht eingetragene Marken oder Ausstattungen nicht vom
ersten Tag ihres Gebrauchs an Schutz geniessen sollen, sondern erst nach Erreichung
eines gewissen Grades von Verkehrsdurchsetzung, welcher etwas schematisch mit
einem Jahr nach Gebrauchsaufnahme erreicht werden soll. Durch diese Bestimmung
soll wohl auch ein vermehrter Anreiz geschaffen werden, die Wirkung internationaler
Marken auf das Fiirstentum auszudehnen.

Auf die (kaum iberpriifbare) Mitiibertragung eines Geschiftszweiges, dessen
Erzeugnissen die zu iibertragende Marke dienen soll, wird verzichtet und die freie
Ubertragbarkeit der Marke eingefiihrt, jedenfalls insoweit, als der Erwerber die
gelockerten Hinterlegereigenschaften erfiillt. Dariiber hinaus wird von Gesetzes
wegen vermutet, dass Markenrechte und Lizenzrechte bei Eigentumswechsel eines
Unternehmens auf den neuen Erwerber iibergehen. Diese Regelung ist zu begriissen,
sind doch aus jenen Landern, in welchen die freie Ubertragbarkeit einer Marke
schon lange méglich ist, keinerlei Tiuschungen des Publikums bekanntgeworden.
Jeder verniinftige Markeninhaber wird ja immer nur ein Interesse haben, den Good-
will seiner Marke zu vergréssern und nicht zu schmélern.
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Neu wird die Registrierung von ausschliesslichen und einfachen Lizenzen an
einer Marke vorgesehen. Die Lizenzeintragung ist uns zwar schon aus dem Patent-
recht bekannt, doch hat sie dort bis heute keine grosse Bedeutung erlangt.

Das Anderungsgesetz wurde vom Landtag am 19. Dezember 1985 verabschiedet
und trat am 22. Mirz 1986 in Kraft. Es wire unseres Erachtens keine Schande,
wenn sich der schweizerische Gesetzgeber fiir einmal vom liechtensteinischen
inspirieren liesse und in der Schweiz eine analoge Teilrevision verwirklichte. Wenig-
stens konnte auf diesem Wege die Dienstleistungsmarke eingefiihrt werden, welche
nunmehr alle unsere Nachbarstaaten und alle zur Madrider Markenunion gehoren-
den EWG-Staaten kennen. Zur Anregung der zustindigen Behorden wird daher der
Landtagsbeschluss im Anhang wiedergegeben.

Gesetz
vom 19. Dezember 1985

iiber die Abinderung des Gesetzes betreffend den Schutz
der Fabrik- und Handelsmarken, der Hetkunftsbezeich-
nungen von Waren und der gewerblichen Auszeichnungen

Das Gesetz vom 30. August 1928 betreffend den Schutz der Fabrik- und Handels-
marken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeich-
nungen, LGBL. 1928 Nr. 13, in der Fassung des Gesetzes vom 9. Januar 1964,
LGBI. 1964 Nr. 12, wird wie folgt gedndert und erginzt:

Art. 18

Auf Dienstleistungsmarken und Ausstattungen fiir Dienstleistungen, die zur
Unterscheidung oder zur Feststellung der Herkunft von Dienstleistungen dienen,
sind die Vorschriften iiber Fabrik- und Handelsmarken entsprechend anzuwenden
mit der Massgabe, dass Gleichartigkeit auch zwischen Erzeugnissen oder Waren einer-
seits und Dienstleistungen andererseits bestehen kann.

Art.3 Abs. 1
wird aufgehoben

Art. 68
wird aufgehoben

Art. 7

Zur Hinterlegung einer Marke ist jedermann berechtigt, der an den Erzeugnissen,
Waren und Dienstleistungen, fiir die die Marke hinterlegt werden soll, ein geschift-
liches Interesse hat, auslindische Hinterleger jedoch nur dann, wenn der auslindische
Staat Gegenrecht hilt und ein inldndischer Vertreter bestellt wird.
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Wirtschaftlich eng miteinander verbundene Markenhinterleger diirfen auch fir
Erzeugnisse, Waren oder Dienstleistungen, die ihrer Natur nach nicht voneinander
abweichen, die namliche Marke hinterlegen, sofern der Gebrauch der Marke weder
eine Irrefihrung des Publikums zur Folge hat, noch dem 6ffentlichen Interesse
zuwiderlduft.

Art. 7% Abs. 1 und 3

FEine Vereinigung, die ein geschiftliches Interesse hat, ist, sofern sie das Recht
der Personlichkeit besitzt, zur Hinterlegung von Marken berechtigt, die in den
Unternehmen ihrer Mitglieder zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen
dienen sollen (Kollektivmarken).

Kollektivmarken sind in der Regel nicht iibertragbar. Die Regierung kann Aus-
nahmen bewilligen.

Art. 8 Abs. 2

Der Inhaber der Marke kann jederzeit die Erneuerung der Eintragung fiir eine
gleich lange Zeitdauer nachsuchen. Die Erneuerung unterliegt jeweils der gleichen
Gebiihr und den gleichen Férmlichkeiten wie eine erste Eintragung; indessen braucht
ein auslindischer Markeninhaber, dessen Marke der liechtensteinischen Gesetzgebung
entspricht, bei der Erneuerung nicht mehr nachzuweisen, dass der auslindische Staat
Gegenrecht hilt.

Art. 8 Abs. 3 erster Satz
wird aufgehoben

Art.9 Abs.2,3,4und 5

Auf Kollektivmarken ist Absatz 1 anwendbar, wenn sie innert vorgesehener Frist
nicht durch die Mitglieder der Vereinigung gebraucht werden, fiir die sie bestimmt
sind.

Wird eine Marke von ihrem Inhaber in einer von der Eintragung nur in unwesent-
lichen Bestandteilen abweichenden Form gebraucht, so kann weder auf Loschung
der Marke geklagt noch darf der Schutz der gebrauchten Marke eingeschriankt
werden.

Der Gebrauch der Marke durch einen dem Inhaber wirtschaftlich verbundenen
Dritten oder durch einen Lizenznehmer ist dem Gebrauch der Marke durch den
Inhaber selbst gleichzusetzen, wenn dieser die Kontrolle iiber die Qualitdt der
bezeichneten Waren bzw. Dienstleistungen innehat und der Gebrauch keine Tiu-
schung des Publikums zur Folge hat.

Ein Gebrauch der Marke im Sinne des vorstehenden Absatzes in der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft, der Republik Osterreich und der Bundesrepublik Deutsch-
land ist dem Gebrauch der Marke im Inland ausschliesslich im Zusammenhang mit
den Bestimmungen dieses Artikels gleichzusetzen.
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Art. 10

Wenn ein Dritter nachweisen kann, dass er von einer Marke seit wenigstens
einem Jahr vor deren Registrierung durch den Inhaber im Inland Gebrauch gemacht
hat, so kann das Gericht auf Klage des Dritten die Loschung der Marke anordnen.

Art. 11

Markenrechte und Lizenzrechte gehen, soweit nichts anderes vereinbart worden
ist, im Fall des Eigentumswechsels am gesamten Unternehmen auf den neuen Eigen-
tiimer iiber.

Markenrechte kénnen ohne das Unternehmen iibertragen werden, jedoch nur auf
einen im Sinne von Artikel 7 zur Hinterlegung Berechtigten. Eine Ubertragung bloss
fir einen Teil der Waren und Dienstleistungen ist zulissig, soweit diese mit dem
nicht {ibertragenen Teil der Waren und Dienstleistungen ungleich oder ungleichartig
sind.

Die Ubertragung einer Marke sowie die Registrierung und die Loschung von
Lizenzrechten werden auf die Einreichung einer geniigenden Beweisurkunde hin
im Register eingetragen und verdffentlicht.

Solange die Ubertragung der Marke nicht eingetragen und veréffentlicht ist, kann
das Markenrecht vor dem Gericht nicht geltend gemacht werden und kénnen alle
Verstindigungen, welche die Marke betreffen, mit Wirkung gegen den Erwerber
dem als Markeninhaber Eingetragenen zugestellt werden.

Art. 16
wird aufgehoben

Art. 24 lit.b,cund e

b) wer die Marke eines andem fiir seine eigenen Erzeugnisse, Waren oder Dienst-
leistungen verwendet;

¢) wer Erzeugnisse, Waren oder Dienstleistungen, von denen er weiss, dass sie mit
einer nachgemachten, nachgeahmten oder rechtswidrig angebrachten Marke ver-
sehen sind, verkauft, feilhilt oder in Verkehr bringt;

e) wer sich weigert, die Herkunft von Erzeugnissen, Waren oder Dienstleistungen
anzugeben, an denen er ein geschiftliches Interesse hat und die nachgemachte,
nachgeahmte oder rechtswidrig angebrachte Marken tragen.
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I. Vorbemerkung
1. Problematik

Auf erstes Ansehen hin ist man versucht, unter ‘“Computersoftware im Prozess”
die obrigkeitliche Durchfithrung eines Gerichtsverfahrens mit Hilfe von EDV zu
verstehen. Tatsichlich arbeiten die Gerichte bereits nicht nur mit Textverarbeitungs-
systemen!, sondern entwickelt die Softwareindustrie Systeme fiir ein eigentliches
“Prozessmanagement” mit Hilfe von Computern.

Diesem Vortrag liegen aber andere, nicht weniger neue und noch in Entwicklung
begriffene Probleme zugrunde, nimlich die prozessuale Durchsetzung von Aus-
schliesslichkeitsrechten an Computersoftware einerseits und — damit verbunden —
die Einbringung von Computersoftware in den Prozess als Beweismittel andererseits.

2. Begriffserklirung

Der Klarheit halber ist festzulegen, was unter dem Begriff ‘‘Software” im folgen-
den verstanden wird. Denn zur “Computersoftware” konnen sowohl Computer-
programme als auch Programmbeschreibungen und Begleitmaterial gezdhlt werden.

Dabei ist unter “Computersoftware” eine Folge von Befehlen zu verstehen, die
in maschinenlesbarer Form festgehalten ist und bewirken kann, dass eine informa-
tionsverarbeitende Maschine bestimmte Funktionen ausfiihrt oder bestimmte Ergeb-
nisse anzeigt. Als Tridger werden Disketten, Magnetbdnder und andere Medien
verwendet.

“Programmbeschreibungen” sind sprachliche oder schematische Darstellungen
von Befehlsfolgen, die einem bestimmten Computerprogramm entsprechen.

“Begleitmaterial” ist der Sammelbegriff fir alle Unterlagen, die weder Programm
noch Programmbeschreibung sind und dem Verstindnis oder der Anwendung eines
Computerprogramms dienen konnen.

Diese Unterscheidung findet sich bereits in den Mustervorschriften der Welt-
organisation fiir geistiges Eigentum (WIPO) fiir den Schutz von Computersoftware?.

Nicht unter den Begriff der Computersoftware fallen Daten, sei es vor oder nach
der Verarbeitung durch den Computer. Zu den Daten zihlen beispielsweise Adress-
listen, Mahnbriefe oder Kontoausziige.

II. Computersoftware als Prozessobjekt

Computersoftware kann unter verschiedenen Aspekten im Zivilprozess eine
Rolle spielen, wobei jener der Herstellung und des Vertriebs nur der Vollstindigkeit
halber und in Hinblick auf die Beweismittelproblematik erwihnt wird.

1 Vgl. Thomas Hansjakob, Automatisierte Textbearbeitung an erstinstanzlichen Gerichten, in:
SJZ 1986, 9.

2 Zu finden in Industrial Property 1977, 295 (englisch) sowie in GRUR Int. 1978, 286
(deutsch).
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1. Herstellung und Vertrieb von Software

Konflikte wihrend der Herstellung von Computersoftware fiihrten meist zur
Frage, ob das zugrundeliegende Rechtsverhiltnis als Werkvertrag oder Auftrag zu
qualifizieren sei. Entscheidend diirfte fiir die Beantwortung dieser Frage sein, ob
die Parteien bei Vertragsabschluss Erfiillungskriterien definiert haben.

Beim Vertrieb von Computersoftware stellt sich der Praxis hiufig die Frage nach
Gewihileistung des Herstellers fiir durch den Abnehmer beanstandete Mingel®.
Ob die offenbar unvermeidbar in jedem Programm vorhandenen Fehler im Funk-
tionsablauf als “Mingel” zu qualifizieren sind, diirfte in erster Linie nach dem Grad
der Abweichung vom Zugesicherten und in zweiter Linie auch nach dem “state of
the art” zu beurteilen sein.

2. Unerlaubte Kopien

Sowohl bei in der Herstellung begriindeten Mingeln als auch bei der Mangel-
haftigkeit von lizenzierter Software interessiert die Frage des materiellen Schutzes
der Software nur mittelbar. Unmittelbare Bedeutung erlangt sie, wenn gegen
unerlaubte Kopien vorgegangen werden soll.

Gerichtsurteile zur Veranschaulichung der Problematik sind bisher in der Schweiz
keine bekannt, was aber nicht heisst, dass es sich um eine rein akademische Frage
handelt. Der Grund liegt eher in einer berechtigten Unsicherheit iiber die die Schutz-
anspriiche begrindenden Rechte.

Auch die selbstverstindliche Verwendung des Begriffs ‘‘Lizenzvertrag’”, welcher
notwendig ein zugrundeliegendes Schutzrecht fordert, vermag iiber diese Unsicher-
heit nicht hinwegzutiuschen. Denn wo kein absolutes Recht besteht, kann ein
solches auch bei iibereinstimmendem Willen der Vertragsparteien nicht geschaffen
und folglich auch nicht lizenziert werden.

Nach einem kurzen Blick auf die Rechtstatsachen soll daher auf die Frage des
materiellrechtlichen Schutzes von Computersoftware niher eingegangen werden.

2.1 Rechtstatsichliches

Am wirtschaftlich bedeutendsten und héufigsten sind die unerlaubten Kopien
von Standardprogrammen. Denn diese sind vielseitig verwendbar, in grosser Zahl
auf dem Markt und oft mit anderen Systemen kompatibel. Zur Veranschaulichung:
Ein Programm wie beispielsweise das von Ashton-Tate vertriebene ‘‘d-Base III”,
welches fiir nahezu jeden Benutzer eines IBM-kompatiblen Personalcomputers von
Interesse ist, kostet zur Zeit rund Fr. 2°000.—.

Zwar wird im Vertrag zwischen Softwarehersteller und Beniitzer regelmissig
vereinbart, dass keine weiteren Kopien hergestellt werden diirfen, was allerdings
praktisch kaum uberpriifbar und technisch gar nicht oder nur mangelhaft abge-
sichert ist.

3 Siehe Josef Mehrings, Computersoftware und Miéngelhaftung, in: GRUR 1985, 189, 506.
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Vertragsrechtlich interessant sind die sogenannten ‘‘Shrink Wrapper-Vertrige”,
welche bei Vertrieb von Massensoftware iiblich sind. Zugrunde liegt die Idee, dass
der Empfinger durch Offnen der Plastikhiille einen Vertrag mit dem vom Her-
steller gewiinschten Inhalt abschliesst. Ob hier ein konkludenter Vertragsabschluss
im Sinne von Praxis und Lehre zu Art. 1 OR anzunehmen ist, wurde unseres Wissens
bisher gerichtlich nicht entschieden*.

Auf jeden Fall kénnen auf dem Vertragsweg keine Dritten gegeniiber durchsetz-
baren Verbotsrechte begriindet werden.

Ein Grossteil der Kopien wird zum Privatgebrauch hergestellt; daneben besteht
aber auch ein Handel mit derartigen Produkten, eine eigentliche “Softwarepiraterie”’.
Es ist fiir das Ausmass dieses unerlaubten Kopierens bezeichnend, dass im Ausland
wie auch in der Schweiz Firmen bestehen, die Begleitmaterial, das von den Software-
herstellern regelmissig nur zusammen mit dem Programm oder zu hohen Preisen
einzeln abgegeben wird, in Kopie separat und preisgiinstig weiterverkaufen.

In der Praxis von geringerer Bedeutung sind unerlaubte Kopien von auf den ein-
zelnen Anwender zugeschnittenen Programmen. Denn der zusitzliche Aufwand zur
Anpassung kopierter Programme an die eigenen Bediirfnisse kann erheblich sein.
Zudem besteht zwischen gleichgerichteten Betrieben in der Regel ein Konkurrenz-
verhiltnis, was auch die Zuginglichkeit erschwert.

2.2 Der immaterialgiiterrechtliche Schutz von Computerprogrammen®

Der Schutz von Begleitmaterial und Programmbeschreibungen als urheberrecht-
liche Sprachwerke bereitet der Praxis keine Schwierigkeiten.

Auch Landkarten und sonstige sogenannte “kleine Miinze” werden grossziigig
urheberrechtlich geschiitzt.

Hingegen scheint eine klare und eindeutige Einordnung der Computerprogramme
in das System des Immaterialgiiterrechts ohne Modifizierung des geltenden Rechts
nicht moglich zu sein.

a) Spezialgesetz

Konsequenterweise wird daher auch verschiedentlich gefordert, eine lex specialis
fiir den Schutz von Computerprogrammen zu schaffen, wie dies bereits in verschie-
denen Lindern, wie z.B. USA, Frankreich, Japan und Kanada, geschehen oder
geplant ist. In der Schweiz ist eine derartige Losung zur Zeit im Parlament kaum
durchsetzbar.

b) Patentrecht

Zu priifen bleibt nach wie vor und auch in der Schweiz die Frage nach dem
Schutz von Software durch das Patentrecht.

4 Vgl. Gert Liicke, Rechtsschutz und Vertragsgestaltung bei Computer-Sotware aus Schweizer
Sicht, in: Schweiz. Mitt. 1986, 39.

5 Vgl. fir die Schweiz v.a. Hans Rudolf Wittmer, Der Schutz von Computersoftware — Ur-
heberrecht oder Sonderrecht, Bern 1981; Peter Sidler, Der Schutz von Computerprogram-
men im Urheber- und Wettbewerbsrecht, Basel 1968.
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Nachdem die Frage der Patentierbarkeit von Computerprogrammen lange Zeit
kontrovers war, sind heute Computerprogramme in praktisch allen Lindern aber
nur in Ausnahmefillen patentierbar.

Gegen einen Schutz durch das Patentrecht wurde bis vor sieben Jahren einge-
wendet, dass Computerprogramme keine “Regel zum technischen Handeln” seien®.
Das Bundesgericht verneinte” die Patentierbarkeit mit der Begrindung, Computer-
programme seien keine technischen Verfahren, da keine Naturkrifte angewendet
wiirden. Dieses Argument hat aber seit der Einfihrung des Stoffschutzes keine
Berechtigung mehr und erscheint daher dogmatisch als nicht zwingend.

Dennoch scheinen dieser Weg und jede Diskussion versperrt zu sein, seitdem in
Art. 52 des Europiischen Patentiibereinkommens vom Oktober 1973 kodifiziert
wurde, dass Computerprogramme als solche nicht als Erfindung anzusehen seien.

Fine gewisse Lockerung der Priifungsrichtlinien des Europiischen Patentamtes
zeichnet sich zwar ab, ohne allerdings durch die Praxis der Beschwerdekammer
bisher bestitigt worden zu sein®.

Immerhin sind bereits nach geltender Praxis Programme fiir Herstellungs- und
Arbeitsverfahren patentrechtlich schutzfihig®.

¢) Wettbewerbsrecht

Denkbar ist auch ein gewisser Schutz durch das Wettbewerbsrecht. Das geltende
UWG setzt aber ein bestehendes Wettbewerbsverhiltnis voraus und verbietet selbst
“sklavische Nachahmungen” nur, wenn weitere gegen Treu und Glauben verstos-
sende Tatbestandsmerkmale erfiillt sind. Diese Voraussetzungen sind aber beim
unerlaubten Kopieren von Computerprogrammen, wie bereits gezeigt, in aller Regel
nicht erfiillt.

Finen deutlich besseren, nimlich einen echten “Leistungsschutz’ verspricht der
Entwurf zu einem revidierten UWG vom Mai 1983. Art. 2 und 5 lit. ¢ des Entwurfs
verbieten neu den “Abnehmern’’ die unverinderte Ubernahme “marktreifer Arbeits-
erzeugnisse eines andern ohne angemessenen eigenen Aufwand”!°. Die berechtigten
Interessen der Softwarehersteller konnten durch diese Norm — falls sie Gesetz
wiirde — zwar nicht aufgrund eines absoluten Rechts, aber nicht weniger nachhaltig
und systemgerecht geschiitzt werden.

d) Markenrecht

Indirekten Schutz gegen unerlaubtes Kopieren von Computerprogrammen kann
auch das Markenschutzgesetz verleihen'!. Voraussetzung ist allerdings, dass die
Software gekennzeichnet und das Kennzeichen im Markenregister eingetragen ist.

6 Kritisch: Mario M. Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertragsrecht, Bern 1983, 35.

7 BGE 98 Ib 396.

8 Siehe Axel von Hellfeld, Der Schutz von Computerprogramme enthaltenden Erfindungen
durch das Europidische und das Deutsche Patentamt — eine Konfrontation, in: GRUR
1985, 102s.

9 Vgl. das Urteil des BGH “Dispositionsprogramm”, in: GRUR 1977, 96, sowie von Hellfeld,
a.a.0.

10 Vgl. Alois Troller, Gedanken zur Bedeutung des Leistungsschutzes im Entwurf fiir ein neues
schweizerisches Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, in: GRUR Int. 1985, 94.
11 Siehe Liicke (FN 4), 29.
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Die Ubemahme des Programms samt Marke stellt dann eine Markenverletzung
gemiss Art. 24 MSchG dar.

e) Urheberrecht

In vielen Lindern ist eine deutliche Tendenz zum Schutz der Computerpro-
gramme (und damit der gesamten Software) durch das Urheberrecht festzustellen,
wobei die jeweiligen Gesetze'? geiindert und den Besonderheiten des neuen Schutz-
objekts angepasst werden. So wird beispielsweise meist die Schutzdauer von 50 bzw.
70 Jahren nach dem Tode des Urhebers auf 20 Jahre nach abgeschlossener Ent-
wicklung oder Inverkehrbringung des Programms beschrinkt.

In der Schweiz ist der Werkcharakter von Computerprogrammen noch heftig
umstritten. Kldrende Gerichtsurteile liegen nicht vor. Um so dringender wire ein
Entscheid durch den Gesetzgeber und um so unverstindlicher ist es, dass das Pro-
blem des Urheberrechtsschutzes von Computerprogrammen im Entwurf und in der
Botschaft des Bundesrates zur Revision des URG vom August 1984 mit keinem
Wort erwihnt wurde. Die Riickweisung des Entwurfs durch das Parlament an den
Bundesrat mit dem ausdriicklichen Wunsch nach Beriicksichtigung der Software-
problematik erdffnet diese Moglichkeit von neuem.

Besonders zu beachten ist bei einem Urheberrechtsschutz von Computerpro-
grammen, dass das Urheberrecht in seiner bisherigen Systematik nur die konkrete
Gestaltung, nicht aber die Idee oder Methode schiitzt. Es ist fraglich, ob ein der-
artiges Schutzsystem, in dessen Zentrum zudem bisher nicht nur das Werk als
Leistung, sondern vielmehr dessen Urheber steht, den Interessen der Software-
hersteller an einem effizienten Schutz eben dieser Methode, des Algorithmus, und
der damit verbundenen unternehmerischen Leistung gerecht werden kann.

Der Einbezug der Computerprogramme in den Schutzbereich des Urheberrechts-
gesetzes driangt sich denn auch nicht so sehr aus systematischen Griinden auf, son-
‘dern eher wegen der (zeitlichen) Dringlichkeit eines Schutzes an sich und wegen des
international wesentlichen Aspekts der Reziprozitit.

Im folgenden soll — da der Anwendbarkeit des URG auf Computerprogramme
keine zwingenden Griinde entgegenstehen — davon ausgegangen werden, dass Pro-
gramme zu den “Werken’ im Sinne des geltenden Urheberrechtsgesetzes gezihlt
werden konnen'3, Weitere Voraussetzung fiir den Urheberrechtsschutz ist Indi-
vidualitit.

Zu beriicksichtigen bleibt, dass nach geltendem URG die Herstellung von Kopien
oder eine sonstige Nutzung zum Privatgebrauch unentgeltlich zuléssig ist, was aber
lediglich fiir Spielprogramme von Bedeutung ist.

12 Beispiel: BRD, Urheberrechtsnovelle von 1985.

13 GL.M. die jiingere Lehre, u.a.: Wittmer (FN 5), 81; Roland von Biiren, Zur Totalrevision des
Urheberrechts, in: NZZ 1986, Nr. 114, 23; Ivan Cherpillod, La protection des programmes
d’ordinateur par le droit d’auteur, in: Schweiz. Mitt. 1986, 41; a.M. Alois Troller, Immaterial-
giiterrecht, Bd. 1, Basel 1983, 360; Sidler (FN 5), 40; Max Kummer, Das urheberrechtlich
schiitzbare Werk, Bern 1968, 202.
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f) Geheimnisschutz

Denkbare Grundlage fiir ein Vorgehen gegen unerlaubtes Kopieren von Com-
puterprogrammen koénnen ausser den bereits erwidhnten Schutzrechten die im
Zivil- und Strafrecht verstreuten Normen zum Geheimnisschutz bilden.

Dieser wird in der Praxis aber wohl meist an der Voraussetzung scheitern, dass
zum Geheimnisschutz nicht nur ein Geheimhaltungswille, sondern kumulativ auch
objektiver Geheimnischarakter erforderlich ist'*.

Kopiergefihrdete Computerprogramme diirften — von Ausnahmefillen der
Militir- und Wirtschaftsspionage abgeschen — aber wohl kaum jemals objektiv
geheim sein.

2.3 Probleme bei der Durchsetzung eines urheberrechtlichen Programmschutzes
im Prozess

Soll gegen unerlaubte Kopien von Computerprogrammen gerichtlich aus Ur-
heberrecht vorgegangen werden, so stellen sich verschiedene prozessuale Probleme.
Diese sollten auch bei einer legislatorischen Behandlung des Programmschutzes
im neuen URG Beachtung finden. Auf die Beweismittelproblematik wird separat
eingegangen.

a) Keine Beweislastumkehr

Im Gegensatz zum Patentrecht, Markenrecht und Muster-/Modellrecht kennt
das Urheberrecht — da es formfrei entsteht — keine gesetzliche Vermutung der
Berechtigung des Kldgers und der Bestindigkeit des kldgerischen Anspruchs.

Wer aus Urheberrecht gerichtlich vorgeht, hat daher nach Art. 8 ZGB zunichst
seine Berechtigung am Programm zu beweisen, was praktisch zu erheblichen Schwie-
rigkeiten fithren kann.

Einem vorhandenen Copyrightvermerk, der den Berechtigten nennt, kommt
lediglich der Indizcharakter von Art. 8 URG zu.

Der Nachweis der Berechtigung wird zudem dadurch erschwert, dass nach gel-
tendem Recht das Urheberrecht originir nicht dem Risikotriger, sondern dem
Urheber zukommt, der meist selber nicht Risikotriger ist.

Insbesondere bei in den USA entwickelten Programmen ist zu beachten, dass
nach US-Urheberrecht sogar eine juristische Person als Arbeit- oder Auftraggeber
am urheberrechtlich geschiitzten Arbeitsergebnis ex lege originir berechtigt ist.

Nachteilig wirken sich das fehlende Hinterlegungssystem und die damit ver-
bundene Beweislast auch in der Pflicht des Kligers aus, zu beweisen, dass sein
Programm individuellen Werkcharakter aufweist und somit urheberrechtlich ge-
schiitzt ist's.

Verlangt man, dass eine qualifizierte “Individualitit” nachgewiesen sein muss,
so ist dies innert niitzlicher Frist nicht moglich. Traut sich bei den klassischen Werk-

14 Siehe Martin J. Lutz, Die gesetzliche und vertragliche Sicherung von Geheimnissen, in:
Schweiz. Mitt. 1985, 185.

15 Matthias Brandi-Dohrn, Zur Reichweite und Durchsetzung des urheberrechtlichen Soft-
wareschutzes, in: GRUR 1985, 179, 181 ff.
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kategorien des Urheberrechts der Richter selber zu, iiber das Vorliegen von “Indi-
vidualitit” zu entscheiden, so ist im Softwareverletzungsprozess der Beizug eines
Experten zur Beurteilung dieser Frage unerlésslich.

Fin derartiger Softwareschutz wire in der Praxis aber injustiziabel. Daher muss
grundsitzlich davon ausgegangen werden kénnen, dass jedes Computerprogramm
urheberrechtlich geschiitzt ist'®, was an sich nicht schadet.

Somit bestinde auch ohne Registrierung eine Urheberrechtsvermutung. Diese
grossziigige Schutzgewihrung wird erst bei der Bemessung des Schutzumfanges
wieder ausgeglichen, was einen wesentlichen Vorteil mit sich bringt: einen effi-
zienten Schutz zumindest gegen blanke Kopien von Programmen.

Die Beweispflicht dafiir, dass die Schutzdauer noch nicht abgelaufen ist, entfillt,
da schon die minimale Schutzdauer von 50 Jahren post mortem auctoris die Lebens-
erwartung der Programme iibersteigt.

b) Schutzumfang

Handelt es sich beim beklagten Programm um eine Nachmachung, d.h. eine
Kopie, stellen sich prozessual keine weiteren Probleme; da der Schutzumfang
mindestens so gross ist wie das Schutzobjekt, sind Nachmachungen immer un-
zuldssig.

Zwar miissen Parallelschopfungen im Urheberrecht wegen der fehlenden Re-
gisteroffentlichkeit erlaubt sein, sind aber im Bereich der fiir unerlaubtes Kopieren
interessanten Computerprogramme derart unwahrscheinlich, dass die Beweislast
dafiir beim Beklagten liegt.

Probleme bereitet die Frage, wie weit sich ein Programm von einem anderen
unterscheiden muss, um nicht als unerlaubte Nachahmung noch in dessen Schutz-
umfang zu fallen. Nach der anschaulich benannten “Abstands-” oder “Zirkel-
theorie” richtet sich der Schutzumfang nach dem Grad der Individualitiat des
kligerischen Schutzobjektes'”.

Entscheidend kann dafiir aber nur die Individualitit der konkretisierten Gestal-
tung und rnicht die Individualitit der Methode sein, denn diese wird — wie bereits
erwidhnt — vom Urheberrechtsschutz niemals erfasst.

Unbedeutende Anderungen eines Programms, z.B. durch Hinzufiigung unnétiger
Programmschritte, die nur dazu dienen sollen, den Schutzbereich des Originals zu
verlassen, miissen urheberrechtlich verboten sein.

Erlaubt ist hingegen die Ubernahme bereits bekannter Losungsideen bei der im
iibrigen selbstindigen Erarbeitung eines Programms.

Diese Freiheit des Algorithmus vermeidet auch das Problem der sogenannten
Selbstkollision'®; denn ein Programmierer wird unter #hnlichen Bedingungen
regelmissig auch auf eigene Losungsmethoden zuriickgreifen, was thm nicht ver-
boten werden kann.

16 GL.M. Brandi-Dohrn (FN 15), 183.

17 Vgl. Martin J. Lutz, Der Schutzumfang im Urheberrecht, in: Festschrift 100 Jahre URG,
Bern 1983, 173.

18 Brandi-Dohrn (FN 15), 180.
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass bereits das geltende Urheberrecht
Softwarehersteller effizient gegen Piraterie zu schiitzen vermag. Daran indert nichts,
dass es sich — da formgebunden — tatsichlich nur um einen Pseudoschutz handelt.

OI. Computerprogramme als Beweismittel

Beweismittel haben im Prozess bekanntlich zum Zweck, den Richter von be-
stimmten Tatsachen zu iiberzeugen. Der Anspruch darauf, Beweismittel vorzu-
bringen, ist bundesrechtlich verankert und kann aus Art. 8 ZGB abgeleitet werden.
Denn wen die Beweislast trifft, der muss auch die Moglichkeit haben, den Beweis
zu erbringen. Man spricht daher auch von einem “Recht auf Beweis”!®.

Die Regelung der Art und Weise der Beweisfithrung ist gemiss Art. 64 BV Sache
der Kantone.

Es stellt sich zunichst die Frage, ob Computerprogramme iiberhaupt beweisfihig
sind. Danach ist zu pritfen, ob sie als “Augenscheinobjekte” oder als “Urkunden”
in den Prozess einzubringen sind, und die Auswirkungen auf die Editionspflicht
der Parteien und Dritter.

1. Beweisfihigkeit von Computerprogrammen

Ein Computerprogramm ist im Unterschied zu Aufzeichnungen, insbesondere
zu Programmbeschreibungen, nicht statisch, sondern ein dynamischer Ablauf.
Daran dndert auch die Maglichkeit nichts, ein Programm auf Papier auszudrucken.

Die Beweisfahigkeit eines Computerprogrammes ist somit beschrinkt auf Eigen-
schaften des Programmes selber. Die Richtigkeit von Daten kann damit nicht
bewiesen werden.

Eine im Gewihrleistungsprozess wichtige Eigenschaft eines Programms, fiir die
es beweisfihig ist, ist dessen Fehlerhaftigkeit. Diese dussert sich darin, dass gewisse
Funktionen nicht oder falsch ausgefihrt werden. Der Beweis hierfiir kann beispiels-
weise durch spezielle Testprogramme erbracht werden.

Ein Computerprogramm ist zudem auch beweisfihig fiir den Grad seiner Uber-
einstimmung mit einem anderen Programm, was im Verletzungsprozess entschei-
dend ist. Dafiir stehen Vergleichsprogramme zur Verfiigung, mit welchen der Grad
der “Identitdt” zweier Programme festgestellt werden kann.

2. Augenscheinobjekt oder Urkunde?

Computerprogramme lassen sich nicht ohne weiteres in eine der bestehenden
Beweismittelkategorien einordnen. Legaldefinitionen fehlen.

19 Vgl. Walther Habscheid, Das Recht auf den Beweis und der Grundsatz der Effektivitit des
Rechtsschutzes, in: SJZ 1984, 381.
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Am ehesten bietet sich deren Subsumtion unter die Urkunden oder Augenschein-
objekte an, doch im klassischen Sinne werden unter Urkunden Schriftstiicke mit
Unterschrift und unter Augenscheinobjekten Liegenschaften verstanden.

Mit der Unterschrift wird eine Individualisierung bezweckt. Dieselbe Authentizi-
tit kann aber bei Computerprogrammen ebenfalls z.B. mit Hilfe von Codezahlen
erreicht werden. Auch die “Schriftlichkeit” wird heutzutage sehr weit gefasst.

Im Unterschied zur Urkunde hilt das Computerprogramm aber kein Ereignis
fest, sondern ist, wie bereits erwihnt, dynamisch und unterscheidet sich damit von
der Urkunde in der Beweisfahigkeit.

Mit dem Augenscheinobjekt hat das Computerprogramm gemeinsam, dass damit
dessen Figenschaften bewiesen werden sollen.

Die Beweisfahigkeit des Computerprogramms spricht daher fiir eine Zuordnung
zu den Augenscheinobjekten. In der Lehre wird die Unsinnigkeit dieser Unter-
scheidung an sich betont und die Urkunde als “ Augenscheinobjekt besonderer Art”
bezeichnet?°.

Wegen des grundsitzlichen ‘““‘Rechts auf Beweis” ist die Frage, ob Computer-
programme zu den Urkunden oder zu den Augenscheinobjekten zu zdhlen sind,
nur dann von Bedeutung, wenn daran auch unterschiedliche Rechtsfolgen gekniipft
sind. Dies trifft beispielsweise bei der Zivilprozessordnung des Kantons Bern im
Gegensatz zu jener des Kantons Ziirich zu.

Die Zivilprozessordnung des Kantons Ziirich folgt seit ihrer letzten Revision der
Meinung, dass eine Unterscheidung zwischen diesen beiden Beweismitteln prozessual
unbedeutend sei?!, und bestimmt daher in § 169 II: “Kann ein Gegenstand ohne
Nachteil vor Gericht gebracht werden, ist er wie eine Urkunde einzureichen.”

Im ibrigen hat die Zuordnung zu den Urkunden oder Augenscheinobjekten
keine weiteren Folgen: Die Editionspflicht bzw. die Duldungspflicht (§§ 184, 170
ZPO) und auch die Beachtung als Beweismittel im summarischen Verfahren (§ 209
- ZPO) ist dieselbe.

Die Zivilprozessordnung des Kantons Bern hingegen differenziert beim Beweis
durch Urkunde oder durch Augenscheinobjekt. Nach Art. 236 ZPO gelten die
Zeugnisverweigerungsgriinde analog auch fiir die Editionspflicht von Urkunden,
nicht aber nach Art. 263 ZPO fiir die Duldungspflicht eines Augenscheins, welche
ausnahmslos ist.

Diese Differenzierung ist kaum zu rechtfertigen??. Da eine klare Trennlinie
zwischen Urkunde und Augenscheinobjekt ohnehin nicht gezogen werden kann,
erschiene es als sinnvoll, dass die diesbeziigliche gesetzliche Regelung derjenigen
der Ziircher ZPO angepasst wiirde.

20 Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zirich 1979, 332.

21 Hans Striuli/Georg Messmer, Kommentar zur ziircherischen Zivilprozessordnung, Ziirich
1982, N. 2 vor § 183, N. 5 zu § 169.

22 GLM. Georg Leuch, Die Zivilprozessordnung fir den Kanton Bern, Bern 1985, N. 1 zu
Art. 263.
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Schweizerische Rechtsprechung

I. Patentrecht

Art 1 Abs. 1 PatG, Art. 7 aPatG — “AQUARIUS I”

— Auch fiir die vom Beklagten anzurufenden rechtshindernden Tatsachen muss
der Wahrscheinlichkeitsbeweis geniigen.

— Rechtsschutzinteresse in casu bejaht.

— Rechtsbegehren sind nach dem Vertrauensprinzip auszulegen.

— Technische Unzulinglichkeiten reichen nicht aus, um gewerbliche Anwend-
barkeit zu verneinen.

— Neuheitsschidliche Offenbarung einer Erfindung erfolgt grundsitzlich nicht
schon bei Erteilung des Patentes, sondern erst mit dessen Publikation.

— Richterliches Ermessen bei der Wiirdigung von Beweismitteln.

— Technischer Fortschritt und erfinderische Titigkeit als Voraussetzungen der
Schutzfihigkeit trotz Zweifeln in casu glaubhaft gemacht.

— I suffit que le cité rende vraisemblable les faits qu’il invoque pour sa défense.

— Existence d’ur intérét digne de protection admise in casu.

— Les conclusions doivent s’interpréter selon le principe de la confiance.

— Des insuffisances techniques ne suffisent pas a rendre Uinvention inutilisable
industriellement.

— Au contraire de sa publication, la seule délivrance du brevet ne constitue en
principe pas encore une divulgation de Iinvention, destructrice de nouveauté.

— Appréciation des preuves par le juge.

— Vraisemblance, in casu admise malgré des doutes, du progrés technique et de
lactivité inventive comme conditions de la brevetabilité.

Verfigung des HGer ZH vom 25. Juli 1984 i.S. A. AG gegen 1. D.N.C. und
2.1 AG

1. Am 8. Mai 1984 machte die Kligerin das vorliegende Verfahren anhingig. Sie
stellte folgende Rechtsbegehren:

“1. Es sei der Gesuchsgegnerin 1 unter Androhung von Haft oder Busse gemiss Art. 292
StGB zu Lasten der verantwortlichen Organe im Falle des Zuwiderhandelns bis zum Entscheid
im Hauptprozess vorsorglich zu untersagen, auf dem Gebiet der Schweiz Schliuche zum Her-
stellen von Betonfugendichtungen anzubieten, zu verkaufen oder in Verkehr zu bringen, die
dadurch gekennzeichnet sind, dass sie netzwerkartig poros ausgebildet sind, einen inneren
Stiitzk Orper aufweisen, dass zwischen Stiitzkorper und der dusseren Schlauchhiile eine weitere
porose Schlauchhiille vorgesehen ist, dass der Stitzkorper schraubenfederartig ist, dass die
lichte Weite der Schlduche grosser ist als der Aussendurchmesser des StiitzkSrpers.
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2. Es sei der Gesuchsgegnerin 2 unter Androhung von Haft oder Busse gemiss Art. 292
StGB zu Lasten der verantwortlichen Organe im Falle des Zuwiderhandelns bis zum Entscheid
im Hauptprozess vorsorglich zu untersagen: Betonfugendichtungen unter Verwendung eines
Schlauches, wie er im Begehren Ziff. 1 gekennzeichnet ist, herzustellen und dabei ein Verfahren
anzuwenden, das dadurch gekennzeichnet ist, dass wenigstens ein Schlauch gemiss Kennzeich-
nung in Ziff. 1 einbetoniert und nach dem Schrumpfen des Betons mit Dichtungsmittel aus-
injiziert wird.”

... Mit Eingabe vom 28. Juni 1984 nimmt die Kldgerin noch zu zwei neuen
Behauptungen der Beklagten Stellung. Sie erginzt ihre Antrige sodann um die
nachstehenden Eventualbegehren:

“l. a) Evtl. sei der Gesuchsgegnerin 1 unter Androhung von Haft oder Busse gemiss
Art. 292 StGB zu Lasten der verantwortlichen Organe im Falle des Zuwiderhandelns bis zum
Entscheid im Hauptprozess vorsorglich zu untersagen, auf dem Gebiet der Schweiz Schlduche
zum Herstellen von Betonfugendichtungen anzubieten, zu verkaufen oder in Verkehr zu brin-
gen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie netzwerkartig pords ausgebildet sind und einen
inneren Stiitzkdrper aufweisen.

2. b) Evtl. sei der Gesuchsgegnerin 2 unter Androhung von Haft oder Busse gemiss Art. 292
StGB zu Lasten der verantwortlichen Organe im Falle des Zuwiderhandelns bis zum Entscheid
im Hauptprozess vorsorglich zu untersagen: Betonfugendichtungen unter Verwendung eines
Schlauches, wie er im Begehren Ziff. 1a gekennzeichnet ist, herzustellen und dabei ein Ver-
fahren anzuwenden, dass wenigstens ein Schlauch gemiss Kennzeichnung in Ziff. la einbeto-
niert und nach dem Schrumpfen des Betons mit Dichtungsmitteln ausinjiziert wird.”

2. In der Sache stiitzt sich die Kligerin auf ihr CH-Patent X betreffend “Beton-
fugendichtungen, Verfahren zu ihrer Herstellung und Schlauch zur Durchfiihrung
des Verfahrens”. Die Beklagte 2 verwende in der Schweiz, namentlich auf einer
Baustelle in Ziirich-Kloten, das patentierte Verfahren und entsprechende Schlduche.
Die Beklagte 1 habe die Verletzungen veranlasst und liefere der Beklagten 2 die
Schlduche.

Neben der Einrede der fehlenden Zustindigkeit machen die Beklagten geltend,
es fehle an einem Rechtsschutzinteresse der Kligerin, da sie das Klagepatent gar
nicht verletzt. Im iibrigen erheben sie die Einrede der Nichtigkeit, da das Klage-
patent gewerblich nicht anwendbar sei, keinen technischen Fortschritt gebracht
habe und iiberdies im Zeitpunkt der Patentanmeldung bereits bekannt gewesen sei.

3. Die Anordnung einer vorsorglichen Massnahme setzt voraus, dass der Beklagte
eine patentverletzende Handlung vornimmt oder vorzunehmen beabsichtigt, die
dem Kliger einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil zuzufiigen droht.
Der Schaden darf nicht anders als durch die Massnahme abwendbar sein. Alle diese
Voraussetzungen sind glaubhaft zu machen (Art. 77 Abs. 2 PatG). Auch fir die
vom Beklagten anzurufenden rechtshindernden Tatsachen (praktisch ist am hiufig-
sten der Einwand, das Patent des Kligers sei nichtig) darf entgegen einer friiheren
Praxis der II. Zivilkammer des Obergerichtes nicht der volle Beweis verlangt werden,
sondern muss ebenfalls die fiir die Begrimdung des Begehrens geforderte Wahrschein-
lichkeit geniigen (ZR 76, 1977, Nr. 38; BGE 103 11 287).

3.1 Der Finwand des fehlenden Rechtsschutzinteresses wird zu Unrecht erhoben:
Die Beklagten bestreiten nicht, dass sie den von der Kligerin eingereichten Schlauch
verwenden bzw. liefern. Ob er von der Formulierung des Klagepatentes erfasst wird,
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ist eine materielle Frage — wird diese verneint, muss das Begehren abgewiesen wer-
den. Weitere Griinde dafiir, dass die materielle Priifung entbehrlich sein solle und
das Verfahren mangels eines Rechtsschutzinteresses durch Nichteintreten erledigt
werden miisste, legen die Beklagten nicht dar. Es ist also auf das Begehren materiell
einzutreten.

3.2 Die Beklagten bestreiten, dass der Schlauch vom Wortlaut des Patentes und
vom Rechtsbegehren gedeckt sei. Ziff. 1 des Hauptbegehrens spricht von zwei
pordsen “Schlauchhiillen”. Nun ist das um den inneren StiitzkGrper gewickelte
Vlies wohl nicht ein “Schlauch” im engeren Sinne. Rechtsbegehren sind aber wie
alle Willenserklirungen nach dem Vertrauensprinzip auszulegen (ZR 79, 1980,
Nr. 130), und es besteht kein Zweifel, dass die Kldgerin mit der inneren Schlauch-
hiille auch das Vlies des eingelegten Schlauches meinte. Auch materiell liegt im
Ersatz des inneren Schlauches durch ein Stoff-Vlies, welches in Streifen um den
Stiitzkorper gewickelt wird, wenn keine Nachmachung, so doch jedenfalls eine
Nachahmung. Dies um so mehr, als der innere Schlauch von der Funktion her
durchaus nicht aus einem Stiick und zusammenhingend zu sein braucht, sondern
nach der Beschreibung lediglich die Sicherheit gegen das Eindringen von Zement-
milch verbessern soll.

Ohne weiteres unbehelflich ist auch der Einwand der Beklagten, dass die innere
Hiille ihres Schlauches nicht einen grosseren Durchmesser als der Stiitzkérper auf-
weise. Der schraubenfederartig ausgebildete Stiitzkdrper bildet einzelne Rippen,
iber welche die Schlauchhiifle gezogen wird. Da diese Hiille aus dehnbarem Material
besteht und offenbar einigermassen satt anliegen soll, entstehen zwischen den ein-
zelnen Rippen des Stiitzkdrpers Einbuchtungen, die fiir sich einen kleineren Durch-
messer aufweisen als der Stiitzkorper iiber seinen Rippen gemessen. Gleichwohl
muss die Hiille an sich schon notwendigerweise einen grésseren Durchmesser auf-
weisen als der innenliegende Korper — sie konnte sonst iiberhaupt nicht aufgezogen
werden. Der von den Beklagten verwendete bzw. gelieferte Schlauch erfiillt dem-
nach dieses Merkmal des Klagepatentes.

3.3 Die Beklagten bringen vor, das Streitpatent sei gar nicht gewerblich anwend-
bar, da durch die “porgsen Schlauchhiillen” Betonmilch eindringen und das Inji-
zieren des Dichtungsmaterials verunmoglichen koénne. Tatsdchlich hat der Rechts-
vorginger der Kligerin ein weiterentwickeltes System zur Betonfugendichtung zum
Patent angemeldet, bei welchem zwischen den beiden netzstrumpfartigen Schlauch-
hiillen des Klagepatentes eine Vlieseinlage eingefiigt wird. In der Beschreibung weist
er ausdriicklich darauf hin, dass das Klagepatent technische Unzuldnglichkeiten
aufweise, welche mit dem neuen System eliminiert wiirden. Wihrend die Beklagten
das Gewicht auf die Formulierung legen, das Eindringen von Betonbestandteilen
(vor dem Injizieren) sei ‘‘kaum vermeidbar’, betont die Kldgerin, dass dies zur Ver-
stopfung fithren kénne, aber nicht miisse. Sie will offenbar geltend machen, dass
nur eine geringe Misserfolgsquote zu verzeichnen sei.

Grundsitzlich ist zwischen fehlender technischer Anwendbarkeit und der Mog-
lichkeit einer Verbesserung zu unterscheiden. Fort- und Weiterentwicklung bedeutet
regelmissig — auch — Ausschalten von Unzulinglichkeiten beim Vorgingerprodukt,
ohne dass dieses damit als v6llig unbrauchbar hingestellt werden miisste. Der Ein-
wand erscheint mindestens in diesem summarischen Verfahren als nicht geniigend
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glaubhaft, so dass die gewerbliche Anwendbarkeit nach Art. 1 Abs. 1 PatG vor-
laufig zu bejahen ist.

3.4 Nach Darstellung der Beklagten soll das Klagepatent schon darum nichtig
sein, weil die Kligerin die Hauptanspriiche konsequent mit den Unteranspriichen
13—15 kombiniert habe. Sie gebe damit zu, dass der Gegenstand der Hauptanspriiche
nicht patentwiirdig sei. Dieser formellen Argumentation ist nicht zu folgen. Auch
hier ist beim Verstindnis der kliigerischen Vorbringen Treu und Glauben zu beachten.
Die Unteranspriiche miissen vom Hauptanspruch gedeckt sein; sie beschreiben ledig-
lich dessen besondere Ausfihrungen. Die Verletzung eines Unteranspruches ist
demnach stets auch eine des Hauptanspruches, und es wiirde also geniigen, das
Rechtsbegehren nach diesem zu formulieren. Wenn eine bestimmte Verletzung je-
doch spezifisch einen Unteranspruch betrifft, darf der Kliger seine Klage auch nach
diesem Unteranspruch fassen, ohne dass er sich bei einer stillschweigenden Ein-
schrinkung behaften lassen miisste. Den Beklagten bleibt es unbenommen, ihren
Standpunkt auf Einschrinkung des Streitpatentes im Hauptprozess zu vertreten
und ndher zu begrinden.

3.5 Zum Einwand der fehlenden Neuheit (Art. 1 .V.m. Art. 7 aPatG) des Klage-
patentes, das am 6. April 1976 angemeldet worden ist, berufen sich die Beklagten
auf das franzosische Patent Nr. 75 04837 und auf einen Prospekt der “Electricité
de France”, welche das Klagepatent im wesentlichen vorwegnehmen sollen.

Der Prospekt ist nicht datiert. Er nimmt lediglich Bezug auf das F-Patent 75 04837
(letzte Seite unten) — damit ist nicht erstellt, dass er vor dem massgeblichen 6. April
1976 veroffentlicht worden ist. Das F-Patent 75 04837 wurde am 17. Februar 1975
angemeldet, aber erst am 10. September 1976 im “Bulletin officiel de la propriété
industrielle” veroffentlicht. Das Datum der Patenterteilung geht zudem aus den
Akten nicht hervor. Damit ist nicht glaubhaft gemacht, dass die Lehre des F-Patents
75 04837 am Stichtag verdffentlicht gewesen ist. Selbst wenn die Beklagten die
Patenterteilung vor dem 6. April 1976 zu beweisen vermochten, so hilft ihnen dies
nicht:Das Bundesgericht hat zwar in BGE 94 II 285 ff, entschieden, ein franzosi-
sches Patent gelte schon mit der Erteilung als “‘veréffentlicht’” im Sinne von Art. 7
Abs. 1 1it. b aPatG. Interessierte konnten nimlich durch periodische Anfragen beim
Patentamt Neuanmeldungen auf einem bestimmten Gebiet in Erfahrung bringen
und Einsicht in die Unterlagen verlangen. Diese Auffassung geht sehr weit. Sie steht
auch in einem gewissen Gegensatz zur Argumentation des Bundesgerichtes etwa in
BGE 68 1I 393, wo dem Fachmann zwar das Auftrennen der Naht an einem Heiz-
kissen, nicht aber das Zerstéren eines Autokiihlers zugemutet wurde. Mit iber-
zeugender Begriindung legt das DPatGer in GRUR 1963, S. 518 f., dar, dass die
neuheitsschidliche Offenbarung erst mit der Publikation erfolgt (dabei ist nicht die
vollstindige Wiedergabe der Patentschrift gefordert, aber immerhin der Hinweis
auf die erfolgte Anmeldung, was dem Fachmann erméglicht, sein Recht auf Einsicht
in die Unterlagen des Amtes auch tatsichlich auszuiiben). So oder anders eriibrigt
sich die materielle Diskussion des fraglichen franzdsischen Patentes.

3.6 Die patentgemisse Erfindung soll nach den Angaben der Beklagten in einer
einfachen Form bereits seit lingerem bekannt und verschiedentlich angewendet
worden sein. Die Beklagten berufen sich auf eine Zeichnung von R. G. und auf
dessen Aussage, wonach er das System von seinem Vater iibemommen habe.
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Es ist zwar nicht richtig, dass schriftliche Ausserungen von potentiellen Zeugen
generell aus dem Recht zu weisen widren — der moderne Zivilprozess kennt kaum
mehr solche formalen Beschrinkungen der Beweismittel, dafiir aber ein weitgehen-
des richterliches Ermessen bei deren Wiirdigung. In diesem Zusammenhang ist es
nun wesentlich, dass R. G. beziiglich des Streitgegenstandes nicht unbefangen ist,
indem er die angeblich patentverletzenden Handlungen der Beklagten mit veranlasste.
Muss er beflirchten, bei einem fur die Beklagten ungiinstigen Prozessausgang selbst
zur Rechenschaft gezogen zu werden, kommt seinen schriftlichen Ausserungen
kaum Uberzeugungskraft zu. Aus den gleichen Grimden dringt sich auch seine
Einvernahme als Zeuge, die im summarischen Verfahren ohnehin in der Regel aus-
geschlossen ist, nicht auf, Fir das Massnahmeverfahren ist damit nicht glaubhaft,
dass die Erfindung des Streitpatentes in der Schweiz bereits vor 1976 bekannt war
und verwendet wurde. Selbst wenn dieser Nachweis den Beklagten gelungen wire,
bliebe zu entscheiden, ob das Streitpatent einen selbstindigen technischen Fort-
schritt gebracht habe:

Bei dem von R. G. beschriebenen System wird um ein Stiick Holz, z.B. einen
Besenstiel, ein Drahtgeflecht gewickelt, dieses mit teerfreier Dachpappe umhiillt
und das Ganze mit Bindedraht befestigt. Demgegeniiber betrachten die Beklagten
die Lehre des Streitpatentes lediglich als industriell herstellbare Variante der ur-
spriinglichen Idee.

Der Einwand ist nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen. Die Funktion von
Dachpappe und Bindedraht wird im Klagepatent von der netzwerkartigen Schlauch-
hiille ibernommen, und dem Drahtgeflecht entspricht der patentgemisse Stiitz-
korper. Die Verwendung des netzwerkartig-pordsen Schlauches stellt immerhin
zweifellos einen Fortschritt dar, indem die Vorrichtung bei geeigneter Wahl der
Maschengrosse des Netzmaterials den Beton (weitgehend) abzuhalten vermag und
trotzdem fiir das Injektionsgut auf der ganzen Linge permeabel bleibt. Wesentlicher
noch erscheint der Umstand, dass das Mittel gemiss den Angaben von R. G. nur
dann, wie er erwihnt, flexibel wird, wenn man den Besenstiel entfernt. Damit geht
aber die Festigkeit verloren, und das Gewicht des Betons diirfte das Drahtgeflecht
sofort zusammendriicken: Ein spiteres Injizieren ist verunméglicht, Lisst man den
Stiel — was diesfalls naheliegt — wihrend des Betonierens noch in der Vorrichtung
und zieht ihn erst nach dem Erhirten heraus, verliert das System die Flexibilitit.
Demgegeniiber kann der Schlauch nach dem Klagepatent in praktisch beliebiger
Linge verwendet, frei gebogen und ohne weitere Massnahmen einbetoniert und
anschliessend ausinjiziert werden.

In der Beschreibung des Klagepatentes wird ein — angeblich erfolgloser — Ver-
such erwihnt, die Wiilste der vorbekannten Gummibanddichtungen mit einem Hohl-
raum und seitlichen Offnungen zum Injizieren zu versehen. Der Nachteil dieser
Losung liegt aber augenscheinlich in der besonderen Anfilligkeit auf Verstopfungen,
und auch die Resistenz gegen den Druck beim Betonieren diirfte fraglich sein.

Es bleiben Zweifel bestehen, ob das Klagepatent einen technischen Fortschritt
gebracht hat und auf einer erfinderischen Titigkeit beruht, falls das von R. G.
beschriebene System tatsichlich bekannt gewesen sein sollte. Im Rahmen dieses
summarischen Verfahrens diirfen diese Voraussetzungen der. Schutzfihigkeit immer-
hin als glaubhaft gelten. Eine Expertise, wie sie die Beklagten beantragen, erscheint
entbehrlich. Die technischen Sachverhalte sind auch fiir den Laien iiberblickbar,
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und die Entscheidung der Rechtsfrage, wo die Grenze zwischen der Anpassung
einer handwerklichen Massnahme auf die industrielle Verwendbarkeit und der
eigenstindigen Erfindung liege, kann auch der Gutachter dem Richter letztlich
nicht abnehmen.

3.7 Ist die materielle Berechtigung des kligerischen Anspruches einstweilen
glaubhaft, stellt sich nur noch die Frage der Notwendigkeit und Verhiltisméssig-
keit einer vorsorglichen Massnahme. Die Klagerin beruft sich auf die Gefahr weiterer
Verletzungen, die drohende Marktverwirrung und die Schwierigkeit, bei fort-
dauernden Verletzungen alle Verletzer aufzuspiiren und ins Recht zu fassen. Da-
gegen bringen die Beklagten nichts vor. Die Massnahmen diirften fiir sie auch nicht
iibermissig belastend sein. Nicht zuletzt ist darauf hinzuweisen, dass sie auch im
Verlaufe des Hauptprozesses aufgehoben oder abgedndert werden konnen, wenn
sich neue Gesichtspunkte ergeben.

Demgemdss verfiigt der Einzelrichter:

1. Der Beklagten 1 wird bis zum Entscheid im Hauptprozess vorsorglich ver-
boten, auf dem Gebiet der Schweiz Schlduche zum Herstellen von Betonfugen-
dichtungen anzubieten, zu verkaufen oder in Verkehr zu bringen, die dadurch
gekennzeichnet sind, dass sie netzwerkartig pords ausgebildet sind, einen inneren
Stiitzkorper aufweisen, dass zwischen Stiitzkorper und der dusseren Schlauchhiille
eine weitere pordse Schlauchhiille vorgesehen ist, dass der Stiitzkdrper schrauben-
federartig ist, dass die lichte Weite der Schlduche grosser ist als der Aussendurch-
messer des Stiitzkorpers.

Der Beklagten 2 wird bis zum Entscheid im Hauptprozess vorsorglich verboten,
auf dem Gebiet der Schweiz Betonfugendichtungen unter Verwendung eines
Schlauches wie oben gekennzeichnet herzustellen und dabei ein Verfahren an-
zuwenden, das dadurch gekennzeichnet ist, dass wenigstens ein Schlauch gemiss
Kennzeichnung wie vorstehend einbetoniert und nach dem Schrumpfen des Betons
mit einem Dichtungsmittel ausinjiziert wird.

Im Anschluss an das obige Verfahren machte die Klidgerin am 31. August 1984
den vorliegenden Prozess “AQUARIUS II”” anhingig:

Verfiigung des HGer ZH vom 4. April 1985 i.S. A. AG gegen 1. D.N.C. und
2.1 AG

Die Klidgerin beantragte:

“l. Es sei den Beklagten unter Androhung von Haft oder Busse gemiss Art. 292 StGB zu
Lasten der verantwortlichen Organe im Falle des Zuwiderhandelns zu untersagen, auf dem
Gebiet der Schweiz Schliuche zum Herstellen von Betonfugendichtungen anzubieten, zu ver-
kaufen oder in Verkehr zu bringen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie netzwerkartig
pords ausgebildet sind, einen inneren Stitzkdrper aufweisen, dass der pordse Schlauch ein
Geflecht, insbesondere aus Monofilamentmaterial ist, dass der Stiitzkérper schraubenfeder-
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artig ausgebildet ist, dass zwischen dem Stiitzk6rper und dem erwéhnten porésen Schiauch eine
pordse Schlauchhiille angeordnet ist und dass wenigstens an einem Ende des pordsen Schlauches
ein Einfillstutzen fiir Dichtungsmittel vorgesehen ist.

2. Es sei der Zweitbeklagten unter Androhung von Haft oder Busse gemiss Art. 292 StGB
zu Lasten der verantwortlichen Organe im Falle des Zuwiderhandelns zu untersagen: Beton-
fugendichtungen unter Verwendung eines Schlauches, wie er im Begehren Ziff. 1 gekennzeichnet
ist, herzustellen und dabei ein Verfahren anzuwenden, das dadurch gekennzeichnet ist, dass
wenigstens ein netzwerkartig pordser Schlauch einbetoniert und nach dem Schrumpfen des
Betons mit Dichtungsmittel ausinjiziert wird sowie dass auf der einen Fliche einer Arbeits-
unterbruchsfuge wenigstens ein pordser Schlauch befestigt, einbetoniert und nach dem
Schrumpfen des Betons ausinjiziert wird.

3. Die Beklagten haben unter solidarischer Haftung an die Kligerin Fr. 49°000.—, evtl. nach
Massgabe des Beweisergebnisses einen hoheren oder niedrigeren Betrag, zu bezahlen.”

In der Referentenaudienz vom 3. April 1985 trafen die Parteien den nach-
stehenden Vergleich:

‘1. Die Beklagten anerkennen die Rechtsbegehren 1 und 2 der Klage.

2. Die Kligerin gestattet der Beklagten 2, bereits einbetonierte Injektionsschliuche auf der
Baustelle “Black Out” in Kloten/Ziirich selbst auszuinjizieren oder ausinjizieren zu lassen.

3. Die Beklagten verpflichten sich solidarisch, der Kldgerin bis zum 9. Mai 1985 den Betrag
von Fr. 21°000.— als Entschiddigung fiir widerrechtliche Beniitzung des Klagepatentes (Fr. 14.—/
ml) zu bezahlen.

4. Dieser Vergleich beruht auf der Erklirung der Beklagten 2, dass in der Schweiz neben
den im Vergleich Kligerin/Moll bereits beriicksichtigten 300 ml 1’500 ml des patentverletzen-
den Produktes umgesetzt worden sind.

5. Die der Klagerin zu bezahlende Prozessentschidigung wird vom Gericht festgesetzt.

6. Die Beklagten iibernehmen die Kosten des Handelsgerichtes und ersetzen der Kligerin
die Kosten des Massnahmeverfahrens ER Nr. 7/84 von Fr. 1°325.50.”

Der Streitwert ist auf jedenfalls Fr. 100°000.— zu schitzen (§ 22 Abs. 2 ZPO) —
entgegen der Auffassung der Beklagten sind nimlich nicht lediglich die erfolgten
Patentverletzungen zu beriicksichtigen, sondern die Auseinandersetzung drehte sich
zunichst im wesentlichen um die Giiltigkeit des Klagepatentes an sich. Bei der
Bemessung der Prozessentschidigung fiir die Kligerin (Ziff. 5 des Vergleiches) ist
zu beriicksichtigen, dass der Fall mindestens bis zur Anerkennung der Patent-
verletzung durch die Beklagten in der Klageantwort anspruchsvolle rechtliche und
tatsichliche Probleme stellte. Besondere Zuschlige ergeben sich fiir das Massnahme-
verfahren und fiir den notwendigen Beizug eines Patentanwaltes (ZR 77 Nr. 48).
Eine Entschidigung von gesamthaft Fr. 20°000.— ist angemessen.

Weiter verfiigt der Prdsident:

1. ... Den Antrigen 1 und 2 der Klédgerin wurde stattgegeben mit der Ausnahme,
dass vom Verbot gemiss Antrag 2 der Kldgerin ausgenommen ist das Ausinjizieren
bereits verlegter Schliuche auf der Baustelle ““Black Out” in Kloten/Ziirich durch
die Beklagte 2.

2. Im iibrigen wird das Verfahren als durch Vergleich erledigt abgeschrieben.
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3. ..

4. Die Kosten werden den Beklagten je zur Hilfte unter solidarischer Haftung
fir den ganzen Betrag auferlegt. Die von der Beklagten 2 geleistete Sicherheit von
Fr. 500.— wird zur Kostendeckung herangezogen.

5. Die Beklagten werden solidarisch verpflichtet, der Kldgerin fiir das vorliegende
sowie fiir das Massnahmeverfahren eine Prozessentschidigung von gesamthaft
Fr. 20°000.— zu bezahlen.

6. ..

Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 und 4 aPatG — “MILBE”

— Zum Nichtigkeitsgrund der unklaren Definition der Erfindung (in casu ver-
neint).

— Zur Frage der Einheitlichkeit mit Bezug auf die Beurteilung des technischen
Fortschritts und der erfinderischen Leistung.

— Zur Bejahung des technischen Fortschritts ist es nicht nétig, dass dieser bei
allen beanspruchten Materialien vorhanden ist. Die negative Auslese kann
durch den Fachmann erfolgen.

— Der weltweite wirtschaftliche Erfolg als Indiz fiir den technischen Fortschritt.

— Zur Definition des Durchschnittsfachmanns.

— Moglichkeit der ibersteigerten systematischen Forschungsarbeit schiiesst
erfinderische Tdtigkeit nicht aus.

— Wissenschaftlich gesicherte Zusammenhinge zwischen Struktur und Eigen-
schaften chemischer Verbindungen sind in der Regel nur ausnahmsweise
moglich.

— Massgebend fiir den Streitwert ist das Interesse der Offentlichkeit an der Nich-
tigerklirung des angefochtenen Patentes.

— Le manque de clarté de la définition de Uinvention comme cause de nullité
(question résolue négativement in casu).

— Le principe de l'unité en relation avec l'appréciation du progrés technique et
de la prestation inventive.

— Le progrés technique ne doit pas nécessairement apparaitre dans tout ce qui
est revendiqué. La sélection négative peut étre effectuée par 'homme du
métier.

— Le succés commercial a U'échelle mondiale comme indice du progreés technique.

— Définition de ’homme du métier moyen.

— La possibilité d’un travail de recherche systématique exagéré n’exclut pas
lactivité inventive.

— Il nest qu’exceptionnellement possible d’établir de facon scientifique des
liens entre la structure et les propriétés de combinaisons chimiques.

— Ce qui est déterminant pour fixer la valeur litigieuse c’est l'intérét du public
a la constatation de la nullité du brevet attaqué.

Urteil des HGer ZH vom 22. August 19851.S. F. und L. gegen DP & Comp.
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Rechtsgebehren:

“Es sei das Schweizer Patent N1. 499 ... nichtig zu erkliren.”

Das Gericht zieht in Erwdgung:

1. Die Beklagte ist Inhaberin des CH-Patentes Nr. 499 ... betreffend ‘“Milben-
ovizid und Fungizid bzw. gegen Milben und Fungi geschiitztes nichttextiles Material”’,
angemeldet am 2. Mai 1967 ... Sie erstattete gegen F. und L. im Frithjahr 1981
wegen Verletzung dieses Patentes Strafanzeige. F., der Erstkliger, und L., der
Zweitkliger, reichten am 31. August 1981 beim Handelsgericht innert der ihnen
von den Strafverfolgungsbehorden angesetzten Frist Klage auf Nichtigerklarung des
Klagepatentes ein ...

Das Hauptverfahren wurde schriftlich durchgefithrt und mit der Steltungnahme
der Kliger zur Duplik abgeschlossen. Am 13. Juni 1983 wurde die Einholung eines
gerichtlichen Gutachtens iiber verschiedene Fragen patenttechnischer Natur an-
geordnet ...

2. Das Streitpatent wurde noch unter der Herrschaft des Patentgesetzes vom
25. Juni 1954 erteilt und unterliegt daher gemiss Art. 142 lit. ¢ PatG hinsichtlich
der Beurteilung der Nichtigkeitsgriinde jenem Recht. Gemiss Art. 26 Abs. 1 aPatG
ist ein Patent auf Klage hin durch den Richter nichtig zu erklidren, wenn einer der
dort genannten Nichtigkeitsgriinde vorliegt.

Die Kliger machen folgende Nichtigkeitsgriinde geltend: Erstens ergebe der
Patentanspruch selbst unter Beiziehung der Beschreibung keine klare Definition
der Erfindung (Nichtigkeitsgrund des Art. 26 Abs. 1 Ziff. 4 aPatG). Sodann habe
die Erfindung am massgeblichen Stichtag keinen klar erkennbaren technischen
Fortschritt gebracht, und sie ermangle dariiber hinaus der Erfindungshéhe. Damit
bestreiten sie das Vorliegen der Voraussetzungen des ersten Absatzes von Art. 1
aPatG und machen Nichtigkeit im Sinne von Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 aPatG geltend.

Die Beklagte hilt demgegeniiber am Bestand ihres Patentes fest.

Die Gutachter wuden zu allen drei geltend gemachten Nichtigkeitsgriinden
befragt, einschliesslich zur Frage des technischen Fortschrittes, der nach altem
Patentrecht ein selbstindiges Erfindungsmerkmal darstellt. Sie bejahten sowohl die
Klarheit der Erfindungsdefinition als auch den technischen Fortschritt und das
Voriliegen der Erfindungshohe. Darauf und auf die Stellungnahme der Kliger zum
Gutachten wird nachstehend niher eingegangen. Auf die Eingabe der Beklagten
zur Stellungnahme der Kldger zum Gutachten wird hingegen nicht eingetreten,
da die Parteien keinen Anspruch darauf haben, sich wiederum zur Steltungnahme
der Gegenpartei zum Gutachten zu dussern (§ 180 ZPO).

3. Die Kliger machen zum Nichtigkeitsgrund der unklaren Definition (Art. 26
Abs. 1 Ziff. 4 aPatG) im wesentlichen geltend: Unklar sei, ob es sich bei der Um-
schreibung im Oberbegriff des Patentanspruches “Milbenovizid und Fungizid bzw.
gegen Milben und Fungi geschiitztes nichttextiles Material” um ein milbenovizides
und fungizides Mittel, d.h. ein Gemisch (= Priparat), handle, das als Aktivkompo-
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nente eine Verbindung der Formel I gemiss Kennzeichen des Patentanspruches
enthalte, oder um ein gegen Milben und Fungi geschiitztes nichttextiles Material,
das als wirksame Komponente eine Verbindung der genannten Formel I enthalte;
beides, das Priparat (= Gemisch) und das Material, so meinen sie, kdnne nicht
beansprucht werden. Auch die Beschreibung bringe diesbeziiglich keine Klarheit.
Darin sei die Rede von sogenannten Systemwirkstoffen, die in die Pflanzen ein-
dringen und sich darin zu bewegen vermogen; eine mit diesem Wirkstoff behandelte
Pflanze konne zwar als geschiitztes Material bezeichnet werden, das als wirksame
Komponente eine Verbindung der Forme! I enthalte, doch sei eine solche Pflanze
nach dem alten Patentrecht nicht schutzfihig. Die in der Beschreibung wiederum
genannte Anstrichfarbe mit dem Wirkstoff sei nur ein milbenovizides und fungizides
Gemisch und kein gegen Milben und Fungi geschiitztes Material, da diese Begriffs-
bestimmung sich nicht auf ein Gemisch des Wirkstoffes mit einem eine ‘““‘eigen-
stindige Funktion” aufweisenden Trdger, wie Farbe, beziehe. Andere aufgezihlte
Materialien wiederum enthielten den Wirkstoff nicht. Schliesslich sei auch die
Bezeichnung Milbenovizid und gegen Milben geschiitztes Material nicht klar, da sich
jene Bezeichnung auf Milbeneier und diese Bestimmung auf Milben als solche
beziehe.

3.1 Der Patentanspruch des Streitpatentes lautet wie folgt: “Milbenovizid und
Fungizid bzw. gegen Milben und Fungi geschiitztes nichttextiles Material, dadurch
gekennzeichnet, dass es als wirksame Komponente eine Verbindung der Formel (I)
.. enthilt, ...”” Wie die Gutachter mit Recht darlegen, werden damit zwei Gegen-
stinde beansprucht, nimlich

a) ein Milbenovizid und (oder) Fungizid, das als wirksame Komponente eine Ver-
bindung der Formel I enthilt, und

b) ein gegen Milben und (oder) Fungi geschiitztes nichttextiles Material, das als
aktive Komponente eine Verbindung der Formel I enthilt.

Fiir den unvoreingenommenen Fachmann sei klar und es kénne nur darin ein
Sinn erkannt werden, so fiihren die Gutachter aus, dass damit beide Gegenstinde
geschiitzt werden sollten. So sihen es offensichtlich auch die Kliger, wenn sie
geltend machen, beides, das Gemisch und das geschiitzte Material, kénne nicht
beansprucht werden, und Vorschlige unterbreiteten, wie ein weiterer Patent-
anspruch fiir die Gegenstinde gemiss lit. b richtigerweise hitte formuliert werden
konnen, ndmlich als Verfahrensanspruch zum Schutze nichttextiler Materialien
gegen Milben und Pilze. Mit dem letzteren anerkennen die Kliger in der Tat in-
direkt, dass die Beklagte mehr beanspruchte als nur Priparate im herkommlichen
Sinne, bestreiten jedoch, dass sie dies so und in einem Anspruch hitte tun diirfen.

Eindeutig umfasst aber der Patentanspruch selbst fiir den Laien erkennbar zwei
Typen von Stoffmischungen, welche den Wirkstoff der Formel (I) enthalten, ndm-
lich Mischungen, die als Ganzes zur Bekdmpfung von Milbenova und Fungi be-
stimmt sind — dies sind nichts anderes als agrochemische Behandlungsmittel —,
und Mischungen, in denen der Wirkstoff einen Gegenstand oder eine Substanz,
“Material” genannt, gegen Befall von Fungi und Milben schiitzt, wie beispielsweise
Holzplatten usw.

Auch aus der Beschreibung ist eindeutig ersichtlich, dass als Erfindung bzw. als
erfindungsgemiss angesehen wird die Verwendung einer Verbindung der im Patent-
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anspruch angegebenen Formel sowohl als Milbenova-/Fungi-Bekimpfungsmittel,
bestehend aus einer aktiven Substanz und Trigersubstanz, als auch als Komponente
eines Produktes oder Werkstoffes unter der Bezeichnung ‘“Material”, das gegen
Milben und Fungi geschiitzt ist.

3.2 Wie die Gutachter iiberzeugend darlegen, steht die Bezeichnung Milben-
ovizid und Fungizid fir ein Schidlingsbekdmpfungsmittel, das gleichzeitig als Mil-
benovizid und als Fungizid wirkt und das fiir das eine oder andere oder auch fiir bei-
des eingesetzt werden kann. Und Ovizid ist die allgemeine Bezeichnung fiir ein Schid-
lingsbekdmpfungsmittel mit Wirkung gegen Milbenova und gegen Milben, so dass
hier die Begriffe Milben und Milbeneier ausgetauscht werden kénnen. Einige Schwie-
rigkeiten bietet hingegen der Begriff ‘“Material”’, der von den Gutachtern unter
Hinweis auf Wahrig, Deutsches Worterbuch, in Bertelsmann-Lexikon-Verlag, 1975,
dahin interpretiert wird, dass damit lediglich (nichttextile) Materialien gemeint
seien, die fir die Weiterverarbeitung bestimmt seien und gegen Milben und Fungi
geschiitzt werden miissten. Selbst wenn diese Auffassung zutreffen sollte, konnte
der Patentanspruch deswegen nicht als unklar und vollumfinglich nichtig bezeich-
net werden; vielmehr wire er diesfalls einschrinkend auszulegen und allenfalls auf
Materialien in diesem engeren Sinne einzuschrianken.

Die Auffassung der Experten erscheint jedoch nicht zwingend. Sowohl der
Patentanspruch als auch die Beschreibung legen eher den Schluss nahe, dass im
Lichte der Patentschrift, deren Sprachregelung den Vorzug verdient, uneinge-
schrinkt nichttextile Materialien zu verstehen sind, die den Wirkstoff als Kompo-
nente enthalten und dieser zugleich den Gegenstand oder die Substanz gegen Befall
von Milben/Milbenova und/oder Fungi schiitzt. Material ist somit weit mehr das
behandelte Gut, das Rohstoff, Halbfabrikat oder Fertigfabrikat sein kann; die Aus-
klammerung der Fertigprodukte wire durch die Beispiele in der Beschreibung wie
Schuhe, Farbanstriche usw. nicht gedeckt, auch wenn es zutrifft, dass Anstrich-
farben und Holz an sich eindeutig unter den Begriff Materialien im Sinne von nicht
fertigen Produkten fallen. Damit 16st sich schliesslich der scheinbare Widerspruch
zwischen den Beispielen wie Holz, Faserplatten und Papier einerseits und Gepick-
stiicken, Schuhen usw. anderseits.

An der Klarheit der Erfindungsdefinition @ndert sodann weder die Anspruchs-
breite noch der Umstand etwas, dass zwischen den beiden Schutzgegenstinden
beziiglich einzelner ‘“Materialien™ eine gewisse Ambivalenz besteht. Es gibt Gegen-
stinde, in denen der Wirkstoff enthalten ist, z.B. ein Lagerboden, die nicht nur
selbst gegen Fungi/Milben/Milbenova geschiitzt sind, sondern auch das Lagergut
vor dem Befall schiitzen. Der zweite Schutz wird diesfalls indirekt bewirkt, indem
das den Wirkstoff enthaltende Produkt mit dem darauf gelagerten Gut in Kontakt
kommt. Dies spricht einmal mehr fiir eine eher weite Auslegung des Begriffs Material.

3.3 Die in der Kennzeichnung des Patentanspruches verwendete Formulierung,
*“dass es als wirksame Komponente eine Verbindung der Formel I enthilt”, bedeutet,
wie die Gutachter zutreffend annehmen, dass die Verbindung der Formel I immer
nur eine Komponente sein kann, mithin Bestandteil des beanspruchten Produktes
sein muss. In diesem Sinne werden unter ‘““Milbenovizid und Fungizid” simtliche
Zusammensetzungen erfasst, die neben dem Wirkstoff mindestens einen weiteren
Stoff, beispielsweise einen Triger- oder Hilfsstoff, enthalten. Solche gewollten
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— im Sprachgebrauch der Beklagten bewussten — Gemische fallen nicht unter das
Stoffschutzverbot gemiiss Art. 2 Ziff. 4 aPatG. Fiir die Mischungen des Gegenstands
lit. a (Fungizide und Ovizide) bedarf dies wohl keiner weiteren Begrindung. Aber
auch der Gegenstand b gemiss Oberbegriff des Patentanspruches (gegen Milben
und Fungi geschiitztes ... Material) stellt in einem weiteren Sinne eine Stoffmischung
dar, die den Wirkstoff (rein oder gemischt) als Komponente enthilt, freilich mit
dem Unterschied, dass der Wirkstoff den Gegenstand oder die Substanz selber
schiitzt (und nicht oder zumindest nicht ausschliesstich der Bekidmpfung von
Fungi/Milben/Milbenova des auf dem Gegenstand — z.B. Fussboden — gelagerten
Materials dient). Es ist kein Grund ersichtlich, diese weiteren Stoffmischungen,
die einem produktebezogenen Verwendungsanspruch nahekommen, als unter das
Stoffschutzverbot des Art. 2 Ziff. 4 aPatG fallend zu betrachten. Wie die Experten
mit Recht bemerken, kiime man selbst dann, wenn der Patentanspruch mit Bezug
auf den weiteren Gegenstand als Verfahrensanspruch formuliert worden wire
und man die unmittelbaren Erzeugnisse davon im Sinne von Art. 8 Abs. 3 PatG
definjeren miisste, im wesentlichen zur gleichen Gegenstandsbezeichnung des
Patentanspruches.

Die chemische Behandlung von Pflanzen, ohne dass dabei bestimmte individuelle
Sorten beansprucht werden, verstosst ferner nicht gegen das Sortenschutzgesetz.
Hingegen fallen die in der Beschreibung aufgezihlten, von der Definition des
Patentanspruches an sich mitumfassten Gegenstinde wie Friichte, Knollen, Zwie-
beln, Wurzeln, Samen und andere Pflanzenteile, soweit sie zu Ernihrungszwecken
und als Viehfutter bestimmt sind, unter die Auschlussbestimmung des Art. 2
Ziff. 3 aPatG. Wie die Gutachter bemerken, ist aber anzunehmen, der Patent-
anspruch wolle fir den Fachmann erkennbar solche Ausfiihrungsformen nicht
umfassen. Im einzelnen kénnten diese Materialien auch deshalb nicht ausgeklam-
mert werden, weil sie, wie beispielsweise Saatgut, Knollen und Pflanzenmaterialien,
als Fortpflanzungsmittel verwendet werden kénnen.

Die Gutachter werfen schliesslich noch die Frage der Einheitlichkeit der beiden
im Patentanspruch definierten Typen von Stoffmischungen (Art. 52 Abs. 1 aPatG)
auf, lassen sie jedoch offen, da ein allfilliger Verstoss gegen das Erfordernis der
Einheitlichkeit (Art. 52 Abs. 1 aPatG) keinen Nichtigkeitsgrund darstelle und die
von der Kldgerin bestrittene Klarheit der Erfindungsdefinition hierdurch nicht
beriihrt werde. In letzterer Hinsicht ist ihnen beizupflichten, doch ist die Frage
nach der Einheitlichkeit mit Bezug auf die Beurteilung des technischen Fort-
schrittes und der erfinderischen Leistung deswegen nicht ohne Bedeutung; ligen
ndmlich zwei ganz verschiedene Erfindungsgegenstinde vor, so wiren diese getrennt
auf ihre Schutzwiirdigkeit hin zu priifen. Die Einheitlichkeit kann indessen ernst-
haft nicht verneint werden. Die beiden Teile des Patentanspruches fiigen sich durch
den gemeinsamen Wirkstoff durchaus zu einer Erfindungsgesamtheit. Dies war
offenbar auch die Auffassung des Patentamtes, das die Formulierung vorschlug
und den inneren Zusammenhang zwischen den beiden Gegenstinden durch das
Wort “bzw.” noch betonte. Im iibrigen sind auch die Gutachter der Auffassung,
dass die beiden Gegenstinde, als Erzeugnisanspruch und als Verwendungsanspruch
gefasst, ohne einheitsstorend zu sein, in ein und demselben Patent Platz gehabt
hitten.
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Der von den Kligern geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der unklaren Defini-
tion gemiss Art. 26 Abs. 1 Ziff. 4 aPatG ist damit jedenfalls zu verneinen.

4. Die Kliger anerkennen die Neuheit der patentgemissen Verbindungen und
Gemische. Sie behaupten fehlenden technischen Fortschritt im wesentlichen mit
der Begrindung, dass durch die patentgemisse Verbindung nicht mehr Arten von
Schidlingen wirksam bekdmpft werden konnten und die Schidlingsbekimpfung
nicht geringere Stoffmengen oder weniger Arbeitskraft erfordere, als dies mit den
bekannten Mitteln vorab gemiss den in den vorveréffentlichten US-Patentschriften
29332 ...,29 334 ... und 3010 ... offenbarten Verbindungen méglich gewesen sei.
Das patentgemisse B. zerfalle namlich in das bekannte C., und auf diesem Zerfalls-
produkt allein, das iibrigens Ausgangsstoff fiir die Herstellung von B. sei, beruhe
die fungizide und ovizide Wirkung. Dem Einwand der Beklagten, die spezifischen
Figenschaften von C. als systemisch wirkendes Pflanzenfungizid mit geringer
Toxizitdt hitte nicht zum Stand der Technik gehort, sondern seien erst mit ihrem
im gleichen Zeitpunkt angemeldeten CH-Patent 501 ... bekanntgeworden, setzen
die Klager entgegen, dassschon durch die US-Patentschrift 3 010 ... C. als fungizider
Wirkstoff bekannt gewesen sei; zudem hitte das Wissen um die systemische Wir-
kungsweise dieser Verbindungen damals bereits zum Stand der Technik gehért. Die
Beklagte schreibt demgegeniiber der patentgemissen Verbindung weitere Vorteile
zu, die gegeniiber C. in ausgesuchten Anwendungsbereichen bestanden hitten.

4.1 Mit ihrem Vorbringen behaupten die Kliger, die Synthese von B. habe
nicht mehr ergeben, als schon immer im vorbekannten Ausgangsstoff C. — erkannt
oder unerkannt — enthalten gewesen sei. In diesem Sinne ist auch ihre Behauptung
zu verstehen, es liege hochstenfalls eine Entdeckung — gemeint sind Eigenschaften,
die mit dem bekannten Stoff bzw. Fungizid zwangsldufig verbunden sind — vor.
Diese Argumentation wire schliissig, wenn die Funktion von C. als (Pflanzen-)Fun-
gizid und/oder Ovizid im Stand der Technik sichergestellt gewesen wire und B.
gegeniber C. keinerlei Vorteile gebracht hitte. Nur diesfalls k6nnte nicht von
einer Bereicherung der Technik gesprochen werden und wire der Charakter der
patentgemissen Losung der Erfindung iiberhaupt in Frage gestellt.

Die Gutachter stellten jedoch eindeutige Vorteile von B. gegeniiber C. fest, und
dies ungeachtet des Umstandes, dass nach ihrer Auffassung C. als systemisch wir-
kendes (Pflanzen-)Fungizid bekannt war.

4.2 Im einzelnen beschrianken sich die Gutachter mit Recht auf einen Vergleich
mit den im Stand der Technik vorbekannten Benzimidazol-Verbindungen, von
denen auch nach ihrer Auffassung die in den vorstehend genannten drei US-Patent-
schriften offenbarten Verbindungen hinsichtlich ihrer Wirkung denjenigen des
Streitpatentes am nidchsten kommen. C. war demgemiss vorbekannt. Ebenso steht
fest, dass B.,der wichtigste Vertreter der im Streitpatent genannten Verbindungen,
im Wasser relativ rasch in C. zerfillt.

Im Vergleich zu den Verbindungen gemiss der US-Patentschrift 29 334 ..., die
sich von B. strukturell nur dadurch unterscheiden, dass sie anstelle der N-Butyl-
Carbamoyl-Gruppe in 1-Stellung eine Alkoxycarbonyl-Gruppe aufweisen, stellen
sie fiir B. bei der Anwendung unter bestimmten Voraussetzungen einen fungiziden
Effekt auch iiber die Dampfphase fest. Dies sei offensichtlich auf die Freisetzung
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von Butylisocyanat zuriickzufithren; B. sei in der Lage, je nach den &usseren Bedin-
gungen, denen es ausgesetzt sei, langsam Butylisocyanat in solchen Mengen frei-
zusetzen, dass dieses eine fungizide Wirkung entfalten konne. Die Zersetzung von
B. filhre demzufolge nicht nur zum fungizid aktiven C., sondern dariiber hinaus
zu einem weiteren fungizid aktiven Stoff. Die Gutachter stiitzten sich hierbei auf
eigene Versuche in vitro, zwar nicht mit dem in der im deutschen Erteilungsver-
fahren eingereichten Versuchsreihe genannten Pilz Aspergillus flavus, aber unter
anderem mit B., C., reinem C. und Butylisocyanat und dem Pilz Penicillium oxalicum.
Die Kliger wenden dagegen in ihrer Stellungnahme zum Gutachten ein, es sei nicht
ersichtlich, wie dieser im Streitpatent nicht genannte Pilz zu Vergleichszwecken
herangezogen werden koénne. Sie iibersehen, dass die Gattung Penicillium in der
Beschreibung des Streitpatentes ausdriicklich genannt ist. Davon abgesehen fihrten
die Gutachter ihr Experiment nicht zum Nachweis dafiir durch, dass die patent-
geméssen Verbindungen ein weiteres Wirkungsspektrum aufweisen, sondern dass
auch das Spaltprodukt Butylisocyanat auf verschiedene Pilze eine fungizide Wir-
kung hat. Dieser Nachweis der unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften von
B. und der fungiziden Wirkung auch von Butylisocyanat ist iiberzeugend. Ebenso
ist der von den Gutachtern daraus gezogenen Schlussfolgerung beizupflichten,
es stinde damit der Anerkennung der von der Beklagten im deutschen Erteilungs-
verfahren beziiglich des parallelen Patentes eingereichten und vom deutschen Priifer
gutgeheissenen Versuchsreihe, womit ebenfalls im Unterschied zu C. unter gewissen
Bedingungen eine Hemmung des Pilzes Aspergillus flavus nachgewiesen wurde,
nichts entgegen; die unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften von B. gegen-
iiber der vorbekannten Verbindung und die fungizide Wirkung auch von Butyliso-
cyanat konnen ernsthaft nicht bezweifelt werden. Wenig einleuchtend ist schliess-
lich der weitere Einwand der Kliger, das Spaltprodukt Butylisocyanat sei sehr giftig,
und dies sei von den Gutachtern nicht beriicksichtigt worden. Im gleichen Zuge
anerkennen sie, dass bei der praktischen Anwendung dennoch keine Schidigung
auftritt, offenbar weil sich das freiwerdende Butylisocyanat im freien Feld rasch
verfliichtige und so rasch verdiinnt werde, dass es die Pflanzen nicht mehr mit einer
toxischen Konzentration umgebe. Dem kann nur beigepflichtet werden.

Im Vergleich zu den durch die US-Patentschrift 29 332... offenbarten Metall-
komplexen und Salzen der Benzimidazol-Verbindungen bejahen die Gutachter
iiberzeugend und schliissig einen technischen Fortschritt der Gegenstinde des Streit-
patentes, wenn und soweit ein Fortschritt gegeniiber den Fungiziden mit C. als
Wirkstoff besteht. Dies wiederum wird im Vergleich zu dem in der US-Patent-
schrift 3 010... offenbarten Benzimidazolcarbaminsiurealkylester niher untersucht.
Die Experten gelangen aufgrund einer umfassenden Wiirdigung der ausgiebigen
fachtechnischen Literatur zum Ergebnis, B. weise im Vergleich zu C. den Vorteil auf,
dass es leichter in die Pflanze eindringe und sich darin bewege, auch wenn es nach-
her unter Bildung von C. zerfalle und dieses Produkt dann seine fungizide und
milbenovizide Komponente darstelle. Da B. und C. wegen ihrer kurativen (syste-
mischen) Wirkung erst nach dem Befall einer Pflanze mit Pilzen eingesetzt wiirden,
sei schnelles Eindringen, die erhéhte Penetrationsfihigkeit, von Vorteil. Des wei-
tern stellen die Experten auch ein unterschiedliches Verhalten von B. mit Bezug
auf den Hefepilz Saccharomyces pastorianus fest, was mit den vorstehend erwihn-
ten Versuchen beziiglich des US-Patentes 29 334 ... iibereinstimme.



229

Im Vergleich zu den weiteren Entgegenhaltungen, die Benzimidazol-Verbindun-
gen mit demselben Grundgeriist zeigen, kommen die Gutachter ebenso iiberzeugend
und unangefochten zum Ergebnis, dass diese weiter abweichende Verbindungen
mit strukturellen Unterschieden oder im wesentlichen unter die US-Patentschrift
3010... fallende Verbindungen oder einen anderen Anwendungsbereich und Ver-
bindungen von unterlegener Wirkung offenbarten.

4.3 Somit stellen die patentgemdssen Verbindungen, deren wichtigster Vertreter
B. ist, gegeniiber den vorbekannten Benzimidazol-Verbindungen, insbesondere C.,
dank der unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften und der Wirkung des
weiteren Spaltproduktes Butylisocyanat eine Bereicherung der Technik dar, auch
wenn damit kein weiteres Wirkungsspektrum verbunden sein sollte. Auf die Ab-
klirung dieser letzteren Frage durch aufwendige Versuche konnten die Gutachter
um so mehr verzichten, als die Beklagte selber ein weiteres Wirkungsspektrum nicht
ausdriicklich behauptete.

Im Bereich als Pflanzenschutzmittel kann dieser Fortschritt nicht mehr geleugnet
werden. Es fragt sich hingegen noch, ob diese Vorteithaftigkeit auch fiir alle unter
dem Patentanspruch geschiitzten nichttextilen Materialien gelte. Die Beklagte
konnte keine Angabe machen, ob und inwiefern die erhShte Penetrationsfihigkeit
auch hier zutreffe, da sie nur bei Pflanzen Messungen gemacht habe. Die Gutachter
filhrten aus, sie kénnten aufgrund der diskutierten Dokumente nicht beurteilen, ob
B. “auch in einigen Teilbereichen des Materialschutzes” leicht in den Gegenstand
bzw. die vorhandenen Pilzkulturen eindringe und damit mit einem geringeren
Materialeinsatz analog verbesserte Wirkung wie als Pflanzenschutzmittel zeige. Sie
vertreten unter Hinweis auf den Kommentar Blum/Pedrazzini, 2. Aufl., Bd. I,
S. 104, Anm. 17 zu Art. 1 PatG (vgl. im gleichen Sinne auch Troller, Immaterial-
giiterrecht, 2. Aufl., Bd. I, S. 180, Abschnitt 3), die Rechtsauffassung, dass der
technische Fortschritt selbst dann zu bejahen sei, wenn er nicht “nach allen Rich-
tungen zum besten Resultat” fiihre (vgl. a.a.0.). Im Ergebnis ist ihnen beizupflich-
ten, obgleich es im vorliegenden Fall nicht um die Tragweite der bestméglichen
Ausfihrung, sondern um die Feststellung von Vorteilen von B. gegeniiber dem
vorbekannten C. mit Bezug auf einzelne Teilbereiche des Materialschutzes geht.
Zunichst kann der Vorteil der erhShten Penetrationsfihigkeit ebenfalls mit den
beanspruchten geschiitzten Materialien verbunden sein; jedenfalls ist das Gegenteil
nicht nachgewiesen. Sodann ist, wie eingangs erwihnt, der zweite Teil des Ober-
begriffes des Patentanspruches beziiglich der geschiitzten Materialien durch den
gemeinsamen Wirkstoff unter sich und mit dem ersten Teil mit Bezug auf das
Pflanzenbehandungsmittel einheitlich verbunden, wobei einzelne Materialien
sowoh! unter den Gegenstand a und den Gegenstand b fallen konnen. Eignet nun
der Vorteil der erhdhten Penetrationsfihigkeit der Verbindung als solcher und trifft
dies fiir die beanspruchten Gegenstinde im allgemeinen zu, so rechtfertigt es sich
nicht, allfillige einzelne Materialien, bei denen dieser Vorteil nicht gegeben sein
sollte, von der allgemeinen Formulierung auszunehmen; diese negative Auslese
kann vielmehr dem Fachmann iberlassen werden. Schliesslich stellt die Zurver-
fiigungstellung einer neuen Verbindung, deren Wirkung sich nicht im vorbekannten
Ausgangsstoff erschopft, sondern sich, wie im Versuchsbericht der Experten fest-
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gehalten, im Vergleich zu C. auch sonst unterschiedlich und vorteilhaft verhilt,
an sich schon eine deutliche Bereicherung der Technik dar.

4.4 Bei diesem Ergebnis ist der technische Fortschritt unabhiingig davon zu
bejahen, ob bereits die US-Patentschrift 3 010 ... die fungizide (und ovizide) Funk-
tion von C. offenbarte und damit die systemische Wirkung dieser Substanz not-
wendigerweise verbunden war oder ob sich dies fir den Fachmann nach dem
Stand der Technik von selbst verstand; diese von der Beklagten entschieden be-
strittene Frage kann offenbleiben. B. ist dem C. dank der vorstehend erwihnten
weiteren Eigenschaften, wodurch auch die dem C. zugeschriebene systemische
Wirkung verbessert wird, iiberlegen. Da diese Vorteile den neuen Verbindungen
eignen, kann nicht argumentiert werden, die Frage nach dem technischen Fort-
schritt reduziere sich auf diejenige nach den vorteilhaften Eigenschaften des vor-
bekannten C. Es dringt sich auch nicht eine teilweise Einschrinkung (unter Aus-
klammerung einzelner beanspruchter nichttextiler Materiatien) auf.

Im iibrigen darf fiir einmal auch auf den weltweiten wirtschaftlichen Erfolg von
B. als Indiz fiir den technischen Fortschritt hingewiesen werden, auch wenn es
zutrifft, dass C. ebenso erfolgreich vermarktet wird, und selbst wenn die Kldger
ihrerseits dieses Produkt und nicht B. in den Handel gebracht haben sollten. Der
weltweite Erfolg von B. ist in jedem Fall auf seine technischen Vorteile zuriick-
zufithren.

5. Schliesslich ist noch zu priifen, ob sich die Erfindung gemaiss Streitpatent in
ihrer Aufgabenstellung und Losung itber das hinaus erhebt, was der Fachmann
aufgrund dessen, was am Stichtag an Einzelbeitrigen und zusammengefiigt den
Stand der Technik ausmachte, mit seinem Wissen und Koénnen fortentwickeln und
noch finden konnte. Die Kliger bestreiten dies im wesentlichen mit der Begriindung,
es seien am Stichtag fungizide Wirkstoffe bekannt gewesen, die je an den Stick-
stoffatomen in 1- oder 3-Stellung oder an beiden dieser Stellen durch ein Metall
oder eine Alkoxycarbonyl-Gruppe substituiert waren. Vor allem sei der Ausgangs-
stoff C. fiir die 1-Carbamoyl-substituierten Verbindungen, zu denen B. zihle,
durch die US-Patentschrift 3 010 ... als fungizid bekanntgeworden. Dem Fach-
mann habe nahegelegen, daraus Verbindungen herzustellen, die anstelle der be-
kannten Ester-Gruppe —COOR andere Substituenten aufwiesen, insbesondere als
neue Substituenten einen Carbamoylrest zu wihlen. Dem Erfinder miisse nahe-
gelegen haben, alle dem Fachmann bekannten N-Substituenten auszuprobieren,
wobei die Vermutung naheliege, dass ihm schon vor dem Stichtag bekannt gewesen
sei, dass die Einfithrung einer Carbamoyl-Gruppe zu einer unstabilen Verbindung
fithre.

5.1 Massstab fiir die Beurteilung der erfinderischen Tétigkeit aufgrund des am
Stichtag vorliegenden Standes der Technik ist das Wissen und K6nnen von Durch-
schnittsfachleuten des einschligigen Fachgebietes. Dies ist nach Feststellung der
Gutachter ein Chemiker der organisch synthetischen Richtung mit Hochschul-
abschluss und mehrjihriger Titigkeit in einem Laboratorium einer Hochschule
oder der chemischen Industrie, der zusitzlich mit dem Gebiet der Schidlings-
bekampfung vertraut ist. Wiirde auf das Wissen und Konnen des Erfinders oder
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von Spitzenfachleuten der Forschung abgestellt, so gibe es folgerichtig gerade im
Bereiche der Spitzentechnik keine Erfindungen; ein solches Ergebnis wire absurd.
Die Gutachter gingen im iibrigen von einer Umschreibung des Begriffes der
erfinderischen Titigkeit aus, wie sie Rechtsprechung und Lehre entspricht und
formelhaft der Fragestellung des Beweisbeschlusses zugrunde gelegt worden ist.

5.2 Gemiss der fachtechnischen Feststellung der Gutachter waren am Stichtag
Benzimidazol-Verbindungen bekannt, wovon den in den Beispielen 2 der beiden
US-Patente 29 332 ... und 29 334 ... genannten Verbindungen Monohydrat des
1:1 Hydroxykupfer (II)}Komplexes von C. und Diester von 2-Carboxylamino-1-
benzimidazolcarbonsiure niher genannten Formeln bereits systematische Wirkung
beigemessen wurde. Von daher gesehen habe sich ein Fachmann, der sich fiir
systemische Fungizide interessiert habe, vor die Aufgabe gestellt gesehen, heraus-
zufinden, welche der weiteren in den genannten Publikationen genannten Ver-
bindungen systemische Wirkung haben und den Bediirfnissen des Pflanzenschutzes
am besten entsprechen koénnten. Die Gutachter sind der Auffassung, eine syste-
matische Forschungsarbeit habe den Fachmann wohl zu neuen Verbindungen,
sei es innerhalb oder ausserhalb der allgemeinen Definition der vorbekannten
Verbindungen, fithren kénnen; es wire im vorliegenden Fall “zur Auswahl der am
besten systemisch wirksamen Mittel” eine systematische Forschungsarbeit erfor-
derlich gewesen, die iiber bloss routinemassig durchgefithrte Reihenversuche hinaus-
gegangen wire. Selbst Analysen seien nicht schiiissig, da es moglich sei, dass sich die
Stoffe wiihrend der Aufarbeitung fiir die Analyse weiter zersetzten.

Fiir den Fachmann habe es ohne eigenes Zutun nicht nahegelegen, die beiden
bekannten Benzimidazol-Verbindungen zu ihrer Verbesserung so zu modifizieren,
dass in 1-Stellung eine Carbamoyl-Gruppe und in 2-Stellung eine —COOR 1 sub-
stituierte. Amino-Gruppe vorlag. Damit ist unangefochten und aufgrund iiberzeugen-
der Ausfihrungen festgestellt, dass Voraussagen bei der Suche nach weiteren Ver-
bindungen nicht méglich waren und nicht durch iibliche Versuche, sondern hoch-
stenfalls in iibersteigerter systematischer Forschungsarbeit sichergestellt werden
konnten. Solche Arbeiten schliessen die Annahme erfinderischer Titigkeit nicht
aus. Nichts liess denn auch die besonderen Vorteile von B. gegeniiber C. erkennen.

Die Gutachter gelangen sodann mit eingehender Begriindung zum Ergebnis, dass
der Fachmann auch der US-Patentschrift 3 010 ... keine Anregungen fiir die patent-
gemisse Losung entnehmen konnte. Darin wiirden zwar C. und einige Derivate
davon als niitzliche Fungizide und als Zwischenprodukte zur Herstellung von
2-Carboxyamino-Benzimidazol-1-Carbonsiureester bezeichnet. Die Experten legen
aber iiberzeugend dar, dass und weshalb selbst die Existenz einer Reihe von be-
kannten fungiziden Wirkstoffen, die eine Carbamoyl-Gruppe enthalten, dem Fach-
mann nicht nahegelegt habe, eine solche Gruppe in 1-Stellung einer entsprechend
substituierten 2-Aminobenzimidazol-Verbindung zu systemischen Fungiziden mit
verbesserten Eigenschaften einzufiihren. Sie stiitzen sich dabei mit Recht darauf,
dass die bekannten fungiziden Wirkstoffe, die eine Carbamoyl-Gruppe enthalten,
“strukturell sonst ginzlich verschieden von den Benzimidazol-Verbindungen” sind.
Ferner verweisen sie darauf, dass eine Reihe anderer Fungizide mit anderen gemein-
samen funktionellen Gruppen sich im iibrigen ebenfalls stark voneinander unter-
scheiden und dass schliesslich die organische Chemie weder am Stichtag noch heute
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in der Lage war und ist, den Chemiker anhand der blossen theoretischen Abwand-
lung einer Formel die anwendungsbezogene Schlussfolgerung einer Molekiilverinde-
rung mit einiger Sicherheit voraussagen zu lassen, wenn die abgewandelte Struktur-
formel einer neuen Verbindung entspricht. Der Fachmann habe hdchstenfalls
erwarten konnen, dass die Verbindungen der Formel I des Streitpatentes als Fungi-
zide brauchbar sein konnten, aber nicht, dass sich die fungiziden Eigenschaften der
abgewandelten Verbindungen von den Benzimidazolfungiziden des Standes der
Technik unterscheiden. Dem kann nur beigepflichtet werden. Wissenschaftlich
gesicherte Zusammenhinge zwischen Struktur und Eigenschaften chemischer Ver-
bindungen sind an sich eher die Ausnahme und lassen sich héchstens aufgrund der
Erfahrung und von Analogie folgem. Dass der Stand der Technik dariiber Auf-
schluss gebe, kann nicht angenommen werden. Fachminnische Prognosen miissen
im allgemeinen dort ihr Ende finden, wo Strukturelemente ausgetauscht werden.
Die Bemerkung der Gutachter, dass der Fachmann aufgrund seiner Kenntnisse aus
dem erwihnten Stand der Technik erwarten konnte, dass die Verbindungen der
Formel I des Streitpatentes als Fungizide brauchbar sein kénnten, bedeutet nicht,
dass er auch voraussehen konnte, dass sich damit die fungiziden Eigenschaften der
abgewandelten Verbindungen von Benzimidazolfungiziden des Standes der Technik
unterscheiden wiirden. Ebensowenig kann angenommen werden, dass sich die
patentgemisse Losung zwangsldufig und aufgrund des Standes der Technik in
naheliegender Weise von den bekannten Teilen der Wirkung habe ableiten lassen
oder mit Riicksicht darauf als Folge davon ergeben hitte.

Die Gutachter widerlegen sodann die Behauptung der Kliger, dass sich die
patentgemiisse Ldsung aus einer Zusammenschau der beiden vorbekannten Lésun-
gen gemiss US-Patentschrift 3 010 ... und 29 332 ... ergeben habe. Zutreffend sei
zwar, dass die Verbindung C. in der US-Patentschrift 29 332 ... (und US-Patent-
schrift 29 334 ...} als Zwischenprodukt genannt gewesen und der Cu-Chelat-Komplex
von C. gemiss dieser Patentschrift als systematisches Fungizid beschrieben worden
sei, so dass die eine Kombination dieses Patentes mit der US-Patentschrift 3 010 ...
den Schluss zugelassen habe, C. in freier Form konnte ebenfalls diese Wirkung
haben. Der Vorteil von B. gegeniiber C. hinsichtlich des verbesserten Eindringungs-
vermdgens sei jedoch nicht vorauszusehen und damit die Einfiilhrung der Carbamoyl-
Gruppe z.B. durch Umsetzen von C. mit Butylisocyanat zum genannten Zweck fiir
den Fachmann nicht auf der Hand gelegen.

5.3 Der von den Kldgern schliesslich geltend gemachte Umstand, die Definition
der Verbindungen der Formel I enthielten bei Betrachtung der Bedingungen der
Substituenten R2 und R3 der Carbamoyl-Gruppe in 1-Stellung des Benzimidazol-
restes mehrere 100 Verbindungen, die kaum alle auf ihre Wirksamkeit hin unter-
sucht worden seien, steht der Patentfihigkeit nicht entgegen. Sofern die Kliger
damit den weiten Anspruchsbereich mangels Wirkung der patentgemissen Verbin-
dungen bestreiten wollen, kann auf die Ausfihrungen zur Frage des technischen
Fortschrittes (und Vorliegens einer schutzfihigen Losung iiberhaupt) verwiesen
werden, Darnach ist jedenfalls der Nachweis seitens der Kidger nicht erbracht, dass
der Fortschritt fiir die volle Anspruchsbreite fehlt. Aber auch unter dem Gesichts-
punkt der Wiirdigung des Fortschritts als Beweisanzeichen fiir die erfinderische
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Titigkeit liegt darin kein Grund, der die Schutzfihigkeit (teilweise) hindern wiirde.
Ob im iibrigen noch Raum fiir Auswahlerfindungen bleibt, wie die Gutachter fest-
stellten, ist hier nicht zu entscheiden.

Zusammengefasst ist aufgrund der iiberzeugenden Darlegungen im Gutachten
anzunehmen, dass die patentgemissen Verbindungen auf einer erfinderischen Titig-
keit beruhen, und zwar im Sinne der bisherigen Rechtsprechung unter der Herr-
schaft des alten Patentgesetzes.

6. Die Patentnichtigkeitsklage der Kldger erweist sich daher in keinem der gel-
tend gemachten Punkte als begriindet und ist daher unter Kosten- und Entschidi-
gungsfolgen zu jhren Lasten abzuweisen.

Die Kliger beziffern den Streitwert der vorliegenden Klage auf Fr. 0.— und die
Beklagten auf Fr. 500°000.—. Diese rechnet mit einem Schadensbetrag in dieser
Hohe, wihrend jene offenbar davon ausgehen, dass sie in der Schweiz kein B. ver-
trieben haben. Massgebend fiir die Schitzung des Streitwertes der Patentnichtigkeits-
klage ist jedoch das Interesse der Offentlichkeit an der Nichtigerklirung des an-
gefochtenen Patentes bzw. der Wert des Patentes im Zeitpunkt der Streithingigkeit.
Nachdem das Patent in diesem Zeitpunkt schon rund 15 Jahre in Kraft war und
da systemische Fungizide nicht so schnell durch neue Mittel abgelost werden diirf-
ten, darf mit der vollen Laufzeit bis Mai 1987 gerechnet werden. Im weitern besteht
das Interesse der Offentlichkeit in einem hochentwickelten Industriestaat auch
unter dem Gesichtspunkt der Produktion zum Export. Angaben der Parteien in
dieser Richtung fehlen allerdings ebenso wie iiber Umsdtze von B. im Inland. Vor-
sichtig geschidtzt ist mit Riicksicht auf die allgemeine wirtschaftliche Bedeutung
von B. ein Streitwert zwischen Fr. 300°000.— und 600°000.— anzunehmen.

Bei der Bemessung der Entschidigung fiir die Kosten des Rechtsanwaltes sind
Zuschlige fir die Duplikschrift, die Referentenaudienz, die Experteninstruktion,
die Durchsicht des Gutachtens, diverse Eingaben und die Bearbeitung von fremd-
sprachigem Aktenmaterial zu berechnen. Die Frage, inwiefern die Arbeit des
Rechtsanwaltes durch den Beizug eines Patentanwaltes, dessen Beratungstitigkeit
ebenfalls erstattungspflichtig ist (vgl. ZR 77 Nr. 134), wesentlich erleichtert wurde,
ist kaum schliissig zu beantworten; hingegen eriibrigt sich mit Riicksicht darauf
ein weiterer Zuschlag fiir die technische Schwierigkeit des Falles.

Der Beizug eines Patentanwaltes erwies sich in Anbetracht der sich stellenden
patenttechnischen Probleme als unerldsslich und niitzlich. Die Kosten hiefiir sind
daher zu erstatten, soweit sie als angemessen erscheinen ...

Die Parteientschidigung fiir die Kosten des Rechtsanwaltes und des Patent-
anwaltes ist pauschal festzusetzen.

Art. 285 ZPO, Art. 670G — “NIFEDIPIN I

— Ob zur Auslegung eines Patentanspruchs die Anordnung einer Expertise nétig
ist und ob die vorhandenen Unterlagen zur Beurteilung der Antrige der
Farteien geniigen, kann das Bundesgericht im Berufungsverfahren iiberpriifen.
Abweisung der Beschwerde.
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— Dans In procédure de recours en réforme, le tribunal fédéral peut examiner
i une expertise aurgit été nécessaire pour interpréter une revendication du
brevet et si les piéces produites suffisaient pour se prononcer sur les con-
clusions des parties. Rejet du recours.

Beschluss KGer ZH vom 31. Januar 1985 i.S. B. AG gegen S. AG
(mitgeteilt von Prof. Dr. A. Troller)

In Erwdgung gezogen:

1. Mit Urteil vom 27. August 1984 hiess das Handelsgericht des Kantons Ziirich
die Hauptklage der Beschwerdegegnerin gut und stellte die Teilnichtigkeit des CH-
Patentes X in dem im Urteil ndher bezeichneten Umfange fest. Ausserdem entschied
es, dass die Beschwerdegegnerin durch die Herstellung des Stoffes N. die Rechte der
Beschwerdefithrerin aus dem genannten Patent nicht verletze. Eine Widerklage der
Beschwerdefithrerin, es sei der Beschwerdegegnerin zu verbieten, den chemischen
Stoff N. und diesen Stoff enthaltende pharmazeutische Erzeugnisse in der Schweiz
herzustellen, feilzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu verkaufen, wurde ab-
gewiesen. Gegen dieses Urteil richtet sich die vorliegende Nichtigkeitsbeschwerde,
mit der die Beschwerdefiihrerin beantragt, es sei dasselbe aufzuheben und die Sache
zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zuriickzuweisen. Der Beschwerde wurde
vom Présidenten des Kassationsgerichts vorliufig aufschiebende Wirkung beigelegt.
Inzwischen hat sich ergeben, dass die Beschwerdefiihrerin auch die Berufung an das
Bundesgericht gegen den angefochtenen Entscheid erklirt hat. Die Vorinstanz hat
auf Vernehmiassung verzichtet, die Beschwerdegegnerin lisst Abweisung der Nich-
tigkeitsbeschwerde beantragen.

2. Nach § 285 ZPO ist die kantonale Nichtigkeitsbeschwerde ausgeschlossen,
soweit der Weiterzug an das Bundesgericht gegeben ist und dieses frei iiberpriifen
kann, ob der geltend gemachte Mangel vorliege. Die Beschwerdefithrerin riigt, dass
die Vorinstanz ohne Beizug einer Expertise und ohne Protokollierung der Fach-
richtervoten itber die Klage und Widerklage entschieden habe. Dazu ist festzustellen,
dass die Vorinstanz in ihrer Begriindung nicht auf ein Fachrichtervotum, das hiitte
protokolliert werden miissen, abgestellt hat. Das Handelsgericht ging vielmehr
davon aus, dass ihm die nétigen Kenntnisse zur Verfiigung stiinden, um den Patent-
anspruch auszulegen. Ob hierfiir ein fachtechnisches Gutachten notwendig gewesen
wire und ob die vorhandenen Unterlagen zur Beurteilung der Antrige der Parteien
geniigten, kann das Bundesgericht nach Art. 67 OG im Berufungsverfahren tiber-
priffen (BGE 109 II 174). Auf diese Frage kann das Kassationsgericht daher nicht
eintreten.

3. Die Beschwerdefiihrerin macht weiter geltend, das Handelsgericht habe die
patentrechtliche Aquivalenz zwischen dem Patent in der urspriinglich angemeldeten
Form und der “Verletzungsform™ der Beschwerdegegnerin nicht gepriift. Die Vor-
instanz hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, ob das Streitpatent in der vor-
liegenden Fassung an den von der Beschwerdefiihrerin geltend gemachten weiteren
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Nichtigkeitsgriinden leide. Sie hat das verneint. Die Vorinstanz hat sich namentlich
mit der Frage befasst, ob der Offenbarungsgehalt der urspriinglichen Anmeldung
die einfachen Ester in gleicher Weise als verwendbar erkennen lasse wie die vom
Patentanspruch substituierten Ester. Damit wurde das A quivalenzproblem implizite
mitbehandelt. Dass dieses Problem im Falle der Teilnichtigkeit ihres Patentes anders
zu behandeln sei, wurde von der Beschwerdefiihrerin vor dem Handelsgericht nicht
geltend gemacht, und auch in der Nichtigkeitsbeschwerde wird nicht gesagt, warum
das der Fall sein soll. Dass die Beschwerdeflihrerin, gestiitzt auf den urspriinglichen
Patentanspruch der Beschwerdegegnerin, die Beniitzung der einfachen Ester nicht
untersagen kann, hat das Handelsgericht festgestellt. Ob diese Frage anders zu
beurteilen wire, wenn das Bundesgericht im Rahmen der Berufung zu einer ande-
ren Auffassung beziiglich der Giiltigkeit des Patentes kiime, ist heute nicht zu priifen.

4, Zusammenfassend ergibt sich, dass die Nichtigkeitsbeschwerde unbegriindet
ist, soweit auf sie eingetreten werden kann. Sie ist in diesem Sinne abzuweisen.

Das Gericht beschliesst:

1. Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wer-
den kann.
Die Berufung der B. an das Bundesgericht wurde abgewiesen.

Art. 7Abs. 1 und 2, Art. 58, Art. 66 aPatG, Art. 8 ZGB — “NIFEDIPIN I’

— Grundsitzlicher Unterschied der Aufgabe des Richters/Fachmanns nach
Art. 7Abs. 1 und 2 aPatG.

— Auslegung der Patentanspriiche ist eine Frage der Rechtsanwendung, die im
Berufungsverfahren frei iiberpriift werden darf.

— Zur Frage derunzulissigen Erweiterung des A nspruchs im Erteilungsverfahren.

— Blosse Andeutungen, Vermutungen oder Spekulationen sind keine ‘‘Anhalts-
punkte” in den urspriinglich eingereichten Gesuchsunterlagen zur Rettung
des Prioritits- und Anmeldedatums.

— Zur Frage der Nachahmung und Aquivalenz.

— Différence fondamentale entre la téche du juge et celle de ’lhomme du métier
selon lart. 7al 1 et 2 LBI anc.

— L’interprétation des revendications du brevet est une question de droit que le
tribunal fédéral peut revoir librement dans la procédure de recours enréforme.

— Extension illicite de la revendication au cours de la procédure de délivrance.

— De simples allusions, suppositions ou spéculations ne constituent pas des
indications contenues dans les écrits présentés en méme temps que la demande
initiale et visant @ maintenir la date de priorité et de dépot.

— Imitation et équivalence.

Urteil des BGer vom 6. Juni 1985 i.S. B. AG gegen S. AG
(mitgeteilt von Prof. Dr. A. Troller)
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Betreffend Teilnichtigkeit des Streitpatentes hat sich ergeben:

A. B. AG meldete beim Bundesamt fiir geistiges Eigentum die Herstellung eines
Arzneimittels zur Patentierung an. Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zur Herstellung von 1,4-Dihydropyridin-Derivaten einer bestimmten Formel, in der
insbesondere der Bestandteil R’ zweimal vorkommt. Nach der Anmeldung bedeu-
tete “R’ eine durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochene oder durch
eine Hydroxylgruppe substituierte Alkyl- oder Alkylengruppe mit 1 bis 6 Kohlen-
stoffatomen”. Das Amt beanstandete die Patentanspriiche und schlug Anderungen
vor. Die Gesellschaft unterbreitete daraufhin eine neue Fassung, fiir die ihr ohne
Verschiebung des Anmeldedatums das Schweizer Patent 515 ... erteilt wurde.
Danach bedeutete nun “R’ einen gegebenenfalls ringhaltigen aliphatischen Kohlen-
wasserstoffrest mit 1 bis 6 C-Atomen, der durch eine OH-Gruppe substituiert und
im aliphatischen Rest oder Ring durch 1 oder 2 O-Atome unterbrochen sein kann™.

Die S. AG erzeugt und vertreibt ebenfalls chemisch-pharmazeutische Mittel. Sie
wollte auch den Wirkstoff N. herstellen und in Medikamenten vertreiben. Die
deutsche Gesellschaft hielt ihr entgegen, dass sie damit die Rechte aus ihrem Schwei-
zer Patent verletzen wiirde.

B. Im Februar 1982 klagte die S. AG gegen die B. AG auf Feststellung, dass das
Patent X insofern nichtig sei, als R’ einen anderen gegebenenfalls ringhaltigen
Kohlenwasserstoffrest mit 1 bis 6 C-Atomen bedeutet als jenen, der durch eine
OH-Gruppe substituiert und im aliphatischen Rest oder im Ring durch 1 oder 2
O-Atome unterbrochen ist (Begehren 1); eventuell sei festzustellen, dass das Patent
vollumfinglich nichtig sei (Begehren 2). Sie wollte ferner festgestellt wissen, dass sie
durch die Herstellung von N. das Streitpatent nicht verletze (Begehren 3). Die
Beklagte verlangte Abweisung der Klage und widerklageweise, der Kligerin bei
Strafe zu verbieten, N. und pharmazeutische Erzeugnisse, die diesen Stoff ent-
halten, in der Schweiz herzustellen, feilzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu
verkaufen.

Mit Urteil vom 27. August 1984 stellte das Handelsgericht des Kantons Ziirich
in Gutheissung der Klagebegehren 1 und 3 fest, dass der Hauptanspruch des Paten-
tes X teilweise nichtig, folglich entsprechend neu zu fassen sei und dass die Kligerin
durch die Herstellung von N. das Streitpatent nicht verletze; die Widerklage wies es
ab.

Die Beklagte fiihrte dagegen Nichtigkeitsbeschwerde, die vom Kassationsgericht
des Kantons Ziirich am 31. Januar 1985 abgewiesen wurde, soweit darauf ein-
Zutreten war.

C. Gegen das Urteil des Handelsgerichts hat die Beklagte auch Berufung ein-
gereicht mit den Antridgen, es aufzuheben, die Klage abzuweisen und die Wider-
klage gutzuheissen.

Die Kldgerin beantragt, die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil
zu bestdtigen.
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Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

1. Die Beklagte bestreitet nicht, dass der vorliegende Fall noch nach den Be-
stimmungen des alten Rechts zu beurteilen ist, weil es um die teilweise Nichtigkeit
und die Ausstellungsprioritit eines Patentes geht, das vor Inkrafttreten der Novelle
vom 17. Dezember 1976 erteilt worden ist (Art. 142 Abs. 2 lit. c und Art. 143
Abs. 2 lit. b PatG). Sie beruft sich selber auf die alte Fassung der anwendbaren
Vorschriften, will Art. 7 aPatG aber dahin verstanden wissen, dass der Richter bei
der Frage nach der Neuheit einer Erfindung zuniichst den massgebenden Fachmann
bestimmen miisse, der fiir die Ermittlung des Offenbarungsgehaltes einer Patent-
schrift notwendig sei, und bei der Beurteilung des Gehaltes sodann auf dessen
Konnen und Wissen abzustellen habe. Dem widerspreche das angefochtene Urteil,
da das Handelsgericht nicht nach dem Offenbarungsinhalt gefragt habe, den die
urspriinglichen Patentunterlagen fiir den massgebenden Fachmann hitten, und
dariiber auch keinen Beweis abgenommen habe.

a) Art. 7 Abs. 1 aPatG bestimmt, dass einer Erfindung die Neuheit abzusprechen
ist, wenn sie im Zeitpunkt der Patentanmeldung im Inland so offenkundig gewor-
den oder durch Versffentlichungen so dargelegt worden ist, dass der Fachmann
sie danach ausfihren kann. Gemeint ist damit der gut ausgebildete Fachmann des
einschldgigen technischen Gebietes, der die angeblich neue Erfindung ohne eigenes
Zutun, aber mit Hilfe seines besonderen Wissens, gestiitzt auf offenkundige oder
vorbekannte Losungen, unmittelbar erkennen und wiederholen kann. Wo Erfin-
dungen verschiedene technische Gebiete betreffen, konnen auch mehrere Fachleute
gemeint sein (Blum/Pedrazzini, Das Schweizerische Patentrecht, Anm. 15, 24 und
25 zu Art. 7).

Die dem Fachmann gemiss Art. 7 Abs. 1 zukommende Rolle unterscheidet sich
grundsitzlich von der Aufgabe des Amtes oder des Richters, im Streitfall dariiber zu
entscheiden, ob die beanspruchte Erfindung durch die Priorititsanmeldung gedeckt
oder allenfalls nachtriglich in unzuldssiger Weise erweitert worden sei. In Art. 7
Abs. 2 aPatG werden die Bestimmungen iiber die Anmeldungs- und Ausstellungs-
prioritit, unter denen insbesondere Art. 58 zu finden ist, denn auch ausdriicklich
vorbehalten. Um so weniger darf aus Art. 7 Abs. 1 gefolgert werden, dass der
Richter bei der Frage nach zulissigen Anderungen des Patentanspruches stets einen
Sachverstdndigen der Branche als Begutachter beiziehen und auf dessen Wissen
abstellen miisse, wie die Beklagte annimmt.

b) Das leuchtet namentlich dann nicht ein, wenn ein kantonales Gericht mehr-
heitlich aus Fachrichtern besteht, denen hier ein Forschungschemiker als Referent
und ein Apotheker angehort haben. Das Handelsgericht hielt das von der Beklagten
beantragte Gutachten iiber den Offenbarungsinhalt der urspriinglichen Anspruchs-
fassung fir iberflissig; es fand, dass die Beurteilung der entscheidenden Fragen
keinerlei besondere fachtechnische Schwierigkeiten biete, die mitwirkenden Fach-
richter also iiber geniigend chemische und pharmazeutische Kenntnisse verfiigten,
um dem Gericht die rechtliche Beurteilung des Falles zu ermdglichen. Das ist,
soweit es dabei iiberthaupt um Tatfragen geht, vorweggenommene Beweiswiirdigung,
die durch Art. 8 ZGB nicht ausgeschiossen wird (BGE 96 II 57/58 und 95 II 123
mit Hinweisen). Die Beklagte macht denn auch nicht geltend, die Vorinstanz habe
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diese Bestimmung verletzt. Dass das Handelsgericht am Ende seines Urteils zwei im
Verfahren unterlaufene Versehen richtiggestellt hat, spricht entgegen der Annahme
der Berufung nicht gegen, sondern fiir sein Fachwissen und seine Zuverldssigkeit.

Dazu kommt, dass die Berufung der Beklagten sich nicht gegen Feststellungen
der Vorinstanz iiber technische Verhiltnisse richtet. Die Beklagte kritisiert zwar
das Vorgehen des Handelsgerichts in der Abgrenzung der Streitfrage, was nach den
urspriinglichen Patentanspriichen als Erfindung zu gelten habe. Sie verlangt jedoch
nicht, dass der Tatbestand in technischer Hinsicht zu erginzen oder zu berichtigen
sei. Sie wirft dem Handelsgericht vielmehr vor, zu Unrecht angenommen zu haben,
dass die im Anmeldeverfahren vorgenommene Anderung iiber den Inhalt der ur-
spriinglichen Patentanspriiche hinausgehe. Das ist aber, wie die Beklagte in anderem
Zusammenhang anerkennt, vor allem eine Frage der Auslegung und damit der
Rechtsanwendung, die im Berufungsverfahren so oder anders frei iberpriift werden
darf. Das Bundesgericht hat daher auch keinen Anlass, Feststellungen der Vor-
instanz iiber technische Verhiltnisse gemiss Art. 67 Ziff. 1 OG von Amtes wegen
zu erginzen oder durch andere zu ersetzen (BGE 91 I1 70 E. 2, 89 I 163 E. 2b,
86 11103, 8511 143 E. 4e und 514, 69 II 424).

2. Die Beklagte wirft dem Handelsgericht vor, den Offenbarungsgehalt der
Patentunterlagen, die Anweisungen an den Mediziner, Chemiker und Galeniker
enthielten, verkannt zu haben. Die Eignung der einfachen Ester als Koronarmittel
sei in der Patentschrift durch den Satz offenbart worden: “Es wurde zwar auch
versucht, die einfachen Ester (R° = Alkyl mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen) als
Koronarmittel zu verwenden, doch erwiesen sich diese in Form ihrer Salze in
Wasser gelost als unbestindig.’” Damit sei fiir die Fachleute klargestellt worden,
dass nur eine bestimmte Form der einfachen Ester nicht als Koronarmittel ver-
wendbar sei, die anderen sich dafiir aber eigneten. Der Galeniker wisse, dass die
Dihydropyridin-Derivate in Form von wasserloslichen Salzen und in festen Formen
vorkommen kénnen.

a) Das Handelsgericht hat sich eingehend mit dem Wortlaut der urspriinglichen
und der gedinderten Anspruchsfassung auseinandergesetzt. Es nimmt als unbestrit-
ten an, dass erst die gednderte Fassung wegen der Wendung “... unterbrochen
werden kann” es erlaubte, die einfachen Ester samt N. in die Strukturformel des
Hauptanspruchs einzubeziehen. Nach Art. 58 Abs. 2 aPatG diirfe das Prioritits-
und Anmeldedatum aber nur beibehalten werden, wenn der erweiterte Anspruch
nicht tiber den Inhalt der urspriinglichen Unterlagen hinausgehe. Das Handels-
gericht hilt diese Voraussetzung nicht fiir erfiillt, weil die Beklagte fiir ihre Auf-
fassung, dass die urspriinglichen Unterlagen auch Anhaltspunkte fiir den Einbezug
der einfachen Ester enthielten, einzig den von ihr zitierten Satz anfiihre; sie riume
zudem ein, dass lediglich im Hinweis auf die koronare Aktivitit der einfachen Ester
ein positiver Anhaltspunkt fir deren Einbezug in den Schutzanspruch zu erkennen
sei. Der angefithrte Satz enthalte dagegen nichts fiir die Annahme, dass die ein-
fachen Ester (nur) in Form ihrer Salze in Wasser gelost nicht bestindig seien.

Das ergibt sich nach Auffassung des Handelsgerichts auch aus dem Kontext des
Satzes. In den drei vorausgehenden Abschnitten der Patentbeschreibung sei ein-
gehend von den substituierten Estern, von ihrer Verwendung und Wirkung die
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Rede; dann werde dargelegt, nach welchem Verfahren die neuen Verbindungen
gewonnen wiirden und dass sie entweder in freier Form oder als Salze nichttoxi-
scher Siuren in Wasser 16slich und bestindig seien. Sodann folge der zitierte Satz
iiber die negativ verlaufenen Versuche, die einfachen Ester als Koronarmittel zu
verwenden. Das Handelsgericht hilt der Beklagten schliesslich unter Hinweis auf
weitere Unterlagen entgegen, dass sie die einfachen Ester nicht als neue Verbin-
dungen ausgeben konnte, da lediglich der in der Beschreibung nirgends erwihnte
Stoff N. neu sei, nicht aber das von ihr angegebene homologe A thyl-Derivat davon;
ihre Ausfithrungsbeispiele und Anspriiche beschrinkten sich zudem samt und
sonders auf substituierte Ester. Gegen diese Auslegung der Patentunterlagen sei
auch mit dem Privatgutachten nicht aufzukommen, zumal neue Behauptungen
als verspitet zu gelten hitten.

b) Der Patentanspruch ist nach den Grundsitzen von Treu und Glauben aus-
zulegen, sein Inhalt aus der Sicht und nach dem Wissen und Ko6nnen eines gut
ausgebildeten Fachmannes zu ermitteln, der aufgrund des Anspruches erkennen
kann, wofiir der Erfindungsschutz verlangt wird. Dabei ist grundsitzlich vom
Patentanspruch als Ganzes auszugehen und darf auch die mit dem Patentgesuch
eingereichte Beschreibung beriicksichtigt werden; dagegen geht es nicht an, den
Anspruch durch die Beschreibung erginzen oder abindern zu wollen (Art. 50
Abs. 2 aPatG; BGE 107 II 369 E. 2 mit Hinweisen). Das eine wie das andere gilt
auch fiir die Priifung der Frage, ob eine beanspruchte Erfindung nach einer Ande-
rung der Patentunterlagen im Erteilungsverfahren noch durch die Priorititsanmel-
dung gedeckt sei oder eine unzuldssige Erweiterung des Anspruchs ohne Datums-
verschiebung vorliege.

Das angefochtene Urteil ist unter keinem dieser Gesichtspunkte zu beanstanden.
Die Beklagte geht noch im Berufungsverfahren selber davon aus, dass der Faktor R’
der Formel sich in der urspriinglichen Anspruchsfassung nur auf substituierte Ester
bezogen hat, in der gednderten Fassung dagegen auch die einfachen Ester samt dem
fir die Praxis wichtigen 1,4 Dihydropyridin-Derivat N. umfasst. Dass die Anmel-
dungsunterlagen gleichwohl geniigt hitten, um ohne Verletzung von Art. 58 Abs. 2
aPatG am urspriinglichen Anmeldedatum festhalten zu kénnen, lisst sich nach dem
umstrittenen Satz nicht annehmen; sein Wortlaut und Sinn sprechen eher fiir einen
allgemeinen als fiir einen beschrankten Verzicht auf einfache Ester; jedenfalls kann
von Klarheit im Ernst keine Rede sein. Wie in BGE 107 II 464 zum alten Recht
ausgefiihrt und der Beklagten schon vom Handelsgericht vorgehalten worden ist,
lassen sich blosse Andeutungen, Vermutungen oder Spekulationen aber nicht
Anhaltspunkten gleichsetzen, welche gemiss Art. 58 Abs. 2 die Beibehaltung des
Prioritits- und Anmeldedatums zu rechtfertigen vermégen.

Die Beklagte iibergeht diesen Vorbehalt in der Berufung und versucht ihren
Standpunkt mit zwei Zitaten von Blum/Pedrazzini (Anm. 24 zu Art. 7 PatG, S. 371)
iiber Vorverdffentlichungen zu verteidigen, in denen eine neue technische Lehre
abgelehnt oder nur schwierig in ihrer ganzen Bedeutung zu erkennen ist. Die beiden
Zitate beziehen sich indes auf Fragen, die sich bei der Priifung der Neuheit einer
Erfindung gemiss Art. 7 Abs. 1 aPatG stellen; sie sind hier, wie die Kldgerin mit
Recht einwendet und der Beklagten bereits in anderem. Zusammenhang entgegen-
gehalten worden ist, deshalb fehl am Platz. Weder das eine noch das andere vermag
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zudem dariiber hinwegzutiuschen, dass die Beklagte die einfachen Ester im um-
strittenen Satz ausdriicklich erwdhnt und auf gemachte Versuche, die sie aber nicht
befriedigten, hingewiesen hat. Daraus durfte das Handelsgericht ohne Verletzung
von Bundesrecht folgern, die Beklagte habe die einfachen Ester zwar auf ihre Ver-
wendbarkeit als Koronarmittel priifen lassen, sie jedoch wegen der gescheiterten
Versuche nicht in einen Patentanspruch aufgenommen. Andernfalls wire nicht zu
verstehen, warum sie einfache Ester in festen Formen vorbehalten wollte, ihr
angebliches Wissen um deren Eignung als Koronarmittel jedoch nicht in einem
Anspruch mitgeteilt hat. Sie schweigt sich dariiber in der Berufung denn auch aus.

Schliesslich lisst sich auch nicht sagen, der umstrittene Satz enthalte klare
Weisungen sowohl an den Mediziner und Chemiker wie an den Galeniker, der aus
Wirkstoffen zweckmissige Arzneimittel herzustellen pflegt. Gewiss kommt es auch
nach Art. 58 Abs. 2 aPatG darauf an, was der Durchschnittsfachmann der Branche,
der hier entgegen der Annahme der Beklagten eher im Chemiker als im Galeniker
zu erblicken ist, der urspriinglichen Anspruchsfassung und weiteren Patentunter-
lagen entnehmen konnte. Mit der Behauptung, fiir den Fachmann ergebe sich aus
der umstrittenen Stelle klar, dass die einfachen Ester als Koronarmittel geeignet
seien, wird dem Text aber eine Angabe unterstellt, die darin keine Stiitze findet.
Bezogen auf den Fachmann der Branche kann der Satz, wie das Handelsgericht
zutreffend bemerkt, verniinftigerweise nur dahin verstanden werden, dass der
Chemiker, der hier angesprochen ist, die einfachen Ester zwar versuchsweise auf
ihre koronare Aktivitit testen konnte, die Priifung jedoch kein brauchbares Mittel
ergeben habe.

c¢) Die Kldgerin hatte im kantonalen Verfahren geltend gemacht, die einfachen
Ester seien mit Ausnahme von N. als Stoffe bereits vor dem Priorititstag bekannt
gewesen. Das deckt sich mit der Feststellung des Handelsgerichts, die einfachen
Ester hitten nicht als neue Verbindungen bezeichnet werden kénnen, da lediglich
der Stoff N. neu sei, der in der Patentbeschreibung aber mit keinem Wort erwihnt
werde. Die Kldgerin behauptete auch von der Herstellung der einfachen Ester, dass
sie vorbekannt gewesen sei. Die Beklagte anerkannte dies sinngemiss in der Duplik,
da sie die erfinderische Leistung nicht im Verfahren zur Herstellung, sondern in der
Verwendung des Erzeugnisses erblickte. Das entspricht der weiteren Feststellung
der Vorinstanz, beide Parteien seien sich darin einig, dass die Patentfihigkeit
vorliegend nicht von der Eigenartigkeit des chemischen Verfahrens, sondern von
den besonderen Eigenschaften des Erzeugnisses in physiologischer Hinsicht getragen
werde. Auch daraus folgt, dass der nachtrigliche Einbezug der einfachen Ester in
den Patentanspruch als nichtig anzusehen und eine Einschrinkung des Anspruches
gemdss Art. 24 lit. ¢ aPatG auf N. ausgeschlossen ist.

3. Die Beklagte wirft dem Handelsgericht ferner vor, Art. 66 lit. a aPatG un-
richtig angewendet zu haben, da die Kldgerin ihr Schweizer Patent unbekiimmert
darum verletze, ob der angefochtene Patentanspruch bestehenbleibe oder teilweise
nichtig zu erkldren sei; im ersten Fall liege eine Nachmachung, im zweiten eine
Nachahmung vor. Letztere ergebe sich daraus, dass die Verwendung einfacher Ester
eine iquivalente Anwendung der substituierten Ester darstelle, auf die sich ihre
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urspriingliche Anspruchsfassung bezogen habe. Die Vorinstanz habe die Patent-
verletzung unter diesem Gesichtspunkt iiberhaupt nicht gepriift.

a) Die Frage einer Nachmachung stellt sich nicht, da die einfachen Ester samt
dem Stoff N. nachtréglich zu Unrecht in die Strukturformel des Patentanspruches
einbezogen worden sind, der Hauptanspruch folglich auf seine urspriingliche Fas-
sung zu beschrinken ist. Zu priifen bleibt dagegen, ob die Kligerin durch die
Herstellung von N. auch das giiltige Restpatent verletze, wie die Beklagte mit dem
Vorwurf, es liege jedenfalls eine Nachahmung vor, unter Berufung auf A quivalenz
behauptet.

Der Schutz einer Erfindung kann unter Umstinden iiber den Sinn und Wortlaut
des Patentanspruchs, der fiir den sachlichen Geltungsbereich des Patentes mass-
gebend ist, hinausgehen. Das gilt namentlich, wenn eine Erfindung gegen Nach-
ahmung zu schiitzen ist. Die Nachahmung unterscheidet sich von der Nachmachung
dadurch, dass das mit der Erfindung zu vergleichende Erzeugnis nur in untergeord-
neten Punkten von ihrer technischen Lehre abweicht. Untergeordnet ist eine Ab-
weichung, wenn sie nicht auf einem neuen erfinderischen Gedanken beruht, son-
dern dem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann durch die Lehre des Patentes
nahegelegt wird (BGE 107 11 370 E. 32,98 I1 331 E. 3¢, 97 II 88 E. 1 mit Zitaten).

b) Die Beklagte begriindet den Vorwurf der Nachahmung im Berufungsverfahren
damit, dass die einfachen Ester als Aquivalente der substituierten zu betrachten
seien, weshalb der Fachmann sie schon aufgrund der urspriinglichen Anspruchs-
fassung ohne weiteres als gleich verwendbar habe erkennen kénnen. Dass und
warum von dquivalenten Stoffgruppen im Ernst nicht die Rede sein kann, wird im
angefochtenen Urteil eingehend ausgefiihrt. Das Handelsgericht bemerkt dazu vor-
weg mit Recht, dass die Aquivalenz sich nicht mit der Eigenart des chemischen
Verfahrens begriinden lisst, sondern davon abhingt, ob der Fachmann aus der
Patentbeschreibung entnehmen konnte, dass die einfachen Ester wie die substi-
tuierten nach ihrer Funktion zur Losung der gleichen Aufgabe verwendet werden
kénnen (BGE 58 1I 288).

Dass analoge Verfahren zur Herstellung eines chemischen Stoffes aber nicht
ohne weiteres auf funktionsgleiche Eigenschaften des Erzeugnisses schliessen lassen,
hat die Beklagte in der Patentschrift selber zum Ausdruck gebracht, indem sie die
angemeldete Erfindung deutlich gegeniiber den einfachen Estern abgrenzte und sie
auf ein durch ein oder mehrere Sauerstoffatome unterbrochenes oder durch eine
Hydroxylgruppe substituiertes Alkyl- oder Alkylengruppengeriist beschrinkte.
Sie erklirte ausserdem, sie habe einfache Ester wohl auf ihre Verwendbarkeit als
Koronarmittel getestet, aber mit negativen Ergebnissen. Dazu kommt, dass die
therapeutische Wirksamkeit von N. nach dem angefochtenen Urteil eine Uber-
raschung, fir den Fachmann also nicht ohne weiteres zu erkennen war. Fiir den
Chemiker, der nach Auffassung der Vorinstanz in Stoffgruppen zu denken pflegt,
lag dagegen nahe, nachher die ganze Gruppe der einfachen Ester unter Schutz zu
stellen, falls sich verfahrensgemiss noch weitere Stoffe dieser Gruppe ergeben
sollten. Das Handelsgericht hilt der Beklagten schliesslich mit Recht entgegen,
dass sie fiir N. zum Zeitpunkt, als der neue Wirkstoff und seine Herstellungsweise
bekannt wurden, in Deutschland zwar ein Stoffpatent erhalten habe, in der Schweiz
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nach altem Recht (Art. 2 Ziff. 2 aPatG) aber nur mit einem Verfahrenspatent
rechnen durfte (BGE 101 Ia 23,97 1426,91 1220E. 2).

Dass das Handelsgericht die Patentverletzung, welche die Beklagte aus der an-
geblichen Aquivalenz von einfachen und substituierten Estern ableitete, nicht
gepriift habe, trifft somit nicht zu. Die Beklagte muss sich vielmehr sagen lassen,
dass sie sich mit der einlisslichen Begrindung der Vorinstanz nicht ndher aus-
einandergesetzt hat. Dass trotz fehlender Aquivalenz eine Nachahmung gegeben sei,
macht sie nicht geltend. Es bleibt daher nicht nur bei der Annahme des Handels-
gerichts, dass der nachtrigliche Einbezug der einfachen Ester in den Patentanspruch
dem Art. 58 Abs. 2 aPatG widerspricht, das Patent X folglich insoweit nichtig ist;
es bleibt auch bei seiner Feststellung, dass die Kldgerin die Rechte der Beklagten
aus dem Schweizer Patent nicht verletzt, wenn sie den neuen Ester N. herstellt.

Art. 75al 11it. a LBI, art. 5 al. 2 LCD — “ANEMOMETRES”

— Les tribunaux du lieu ou l'objet litigieux est vendu sont compétents pour
connaitre de laction dirigée contre le fabricant de l'objet, qui a son siege
dans un autre canton.

— Le for ainsi créé ne disparait pas du seul fait que le vendeur cesse son activité.

— Die Gerichte am Ort, wo der Streitgegenstand verkauft wird, sind fiir Klagen
gegen den Produzenten des Gegenstandes zustindig, selbst wenn dieser seinen
Sitz in einem anderen Kanton hat.

— Der so begriindete Gerichtsstand fillt nicht allein dadurch weg, dass der Ver-
kdufer seine Aktivititen einstellt.

Arrét de la cour de justice du canton de Genéve du 15 novembre 1985 dans la
cause Environmental Instruments Inc. c. Geotec S.A. et S.A. des Cableries et
Tréfileries de Cossonay

1. Par demande déposée en date du 5 juin 1984 en vue de conciliation au
greffe de la Cour de justice, 1a société Environmental Instruments Inc., ayant son
sitge 6, Mercer Road, i Natick, Massachusetts, aux Etats-Unis, a actionné les
sociétés Geotec S.A. et S.A. des Cableries et Tréfileries de Cossonay en invoquant
des violations aux lois sur la concurrence déloyale et plus principalement a la loi
sur les brevets d’invention.

2. A Taudience d’introduction de vendredi 7 septembre 1984, Geotec S.A. a
soulevé ’exception de ‘“‘cautio judicatum solvi’’.

La S.A. des Cableries et Tréfileries de Cossonay a, pour sa part, soulevé I'ex-
ception d’incompétence “ratione loci”.
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En droit:

A.La S.A. des Cibléries et Tréfileries de Cossonay (ci-aprés S.A. C.T.) quant a
Pexception d’incompétence “‘ratione loci’ soutient:

— d’une part que Part. 59 de la Constitution fédérale qui garantit le droit de
plaider devant son juge naturel a été violé;

— d’autre part, que, I'art. 75 de la loi sur les brevets d’invention ne prévoyant pas
de for alternatif, il ne saurait trouver application dans le cas particulier.

B. 1l est exact que lart. 59 de la Constitution fédérale garantit en principe a
tout plaideurle droit d’étre actionné devant son juge naturel au lieu de son domicile.

Cette disposition n’est cependant applicable que pour autant que d’autres régles
de for issues de lois fédérales ne I'évincent pas (cf. J.F. Aubert, Traité de Droit
Constitutionnel Suisse, Neuchdtel 1967, Vol. I, pl. 320, No. 848).

Une telle régle de for est précisément prévue par la loi sur les brevets d’invention
(LBI 4 son art. 75 al. 1 lit. a).

A teneur de cette disposition, est compétent pour connaitre des actions prévues
par la présente loi:

“Pour les actions intentées par le requérant ou le titulaire d’un brevet contre des tiers: le
juge du domicile du défendeur, ou du lieu ol Pacte a été commis, ou du lieu ol le résultat
s’est produit.”

La demanderesse sur incident et défenderesse au fond (S.A. C.T.) et la dé-
fenderesse sur incident (E.I. Inc.) admettent toutes deux que seule la loi sur les
brevets d’invention s’applique & la question de savoir si oui et dans quelle mesure
elle attribue, pour la présente affaire, un for 4 Genéve.

Les parties ne sont pas d’accord sur Iinterprétation de cette loi et, plus précisé-
ment, de son art. 75 lit. a qui attribue compétence de juridiction en matiére de
brevets d’invention au juge du lieu ou I'acte a été commis ou du lieu ol le résultat
Sest produit.

C. L’art. 75 al. 1 lit. a LBI stipule qu’est compétent pour juger d’une affaire en
matiére de propriété immatérielle le juge du lieu ou l'acte a été commis ou du lieu
ou le résultat s’est produit, concurremment avec le juge du domicile du défendeur.

In casu, la demanderesse sur incident prétend que la fabrication des appareils
litigieux ressortait, 4 tous points de vue, d’activités qui ont eu pour cadre I'usine
des Cableries et Tréfileries 4 Cossonay et que cette fabrication ne concerne en
aucun cas Genéve, de sorte que la Cour ne serait pas compétente.

Selon S.A. C.T., c’est dés le 24 janvier 1984 que la fabrication, la mise en vente
des appareils litigieux (anémometres) ont été transférées & Cossonay.

Dés cette date, aucun anémométre n’était plus développé, fabriqué ou mis en
vente 4 Genéve, de sorte que le prétendu acte illicite a été commis exclusivement
a Cossonay.

Elle cite, a Pappui de son opinion, I'arrét Vulcain et Studio S.A. ¢. Provis S.A.
et Tramelan S.A. (S8J 1965, p. 390).

Toutefois, cette jurisprudence qui rappelle et explicite le principe de la garantie
du for naturel ne concerne pas I'art. 75 LBI au premier chef.
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Le probléme qui y était principalement débattu était de savoir s’il était possible
d’appeler en cause un garant et de le distraire ainsi de son juge naturel en regard
de l’art. 193 CO.

Quant 2 la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par la demanderesse, c’est
également d’une maniére erronée que cette derniére tente d’en tirer parti.

Ainsi que Environmental Instruments Inc. le rappelle avec pertinence, la ques-
tion de ’application de la loi sur les brevets d’invention, telle qu’elle a été exposée
dans Parrét publié au RO 82 II 159, était examinée sous angle spécifique de savoir
si ¢’était la loi sur les brevets dans sa version de 1907 ou de celle adoptée le 25 juin
1954 qui devait étre appliquée.

Les faits et piéces du dossier démontrent qu’en date du 25 juillet 1983 Geotec
S.A. a livré a la société Novasina AG a Zurich un anémomeétre 260, type A-10,
XBL, No. 800 211.

Il n’est pas contesté par la défenderesse qu’a cette époque les anémométres
litigieux étaient fabriqués tant a Cossonay qu’a Genéve. Selon la défenderesse au
fond et demanderesse sur incident, il aurait été mis fin & la collaboration entre
Geotec S.A. et S.A. C.T. par accord du 24 février 1984.

Un contrat devait concrétiser cet accord.

La Cour reléve que la demanderesse au fond ne produit ni 'accord auquel il est
fait allusion ni le moindre projet de contrat qui aurait doi le concrétiser.

Au stade actuel de la procédure, il est établi que la société Geotec S.A. a agi
en qualité de venderesse et méme semble-t-il de fabricant, au moins pour partie,
du produit litigieux. Geotec S.A. est domiciliée 4 Geneve.

Par ce fait et par I'activité qu’elle exerce, il est conforme a I'art. 75 al. 1 lit. a de
considérer qu’un for valable existe & Genéve et que ce for peut donc s’appliquer 4 la
S.A. C.T. nonobstant son domicile 2 Cossonay.

La jurisprudence du Tribunal fédéral dans ’arrét publié aux ATF 82/1956 1t 159
est & cet égard bien claire. L’affaire qui y était examinée, soit la vente 3 Genéve
d’'un objet fabriqué au Royaume-Uni, présente des similitudes avec la présente
cause, avec comme élément supplémentaire le fait que Geotec S.A. ne s’est pas
contentée de vendre I'appareil litigieux; elle a participé, au moins jusqu’au début
de 1984, selon I'affirmation de S.A. C.T. elle-méme, a la fabrication et 4 la vente
des anémomeétres litigieux.

Il en découle que Genéve doit étre considérée comme un for valable pour ’action
intentée par Environmental Instruments Inc. et que la S.A. C.T. peut également y
étre actionnée.

Ainsi, il suffit de constater que Environmental Instruments Inc. fonde sa demande
sur des actes:

1. qu’elle prétend étre illicites au regard de la LBI;

2. dont une partie ont été commis & Genéve et/ou dont le résultat s’est produit a
Gendve;

3. dont les auteurs présumés sont Geotec S.A. et S.A. C.T.

pour aboutir 4 la conclusion que les tribunaux genevois sont compétents pour con-
naitre de ce litige (cf. Alois Troller, Précis du Droit de la Propriété immatérielle,
1978, p. 192).
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Le for qui a été créé 2 Genéve ne disparait pas du seul fait que ’auteur de 'acte
prétendument illicite cesse son activité.

E. La demande de Environmental Instruments Inc. est également fondée sur une
prétendue violation commise 2 la loi sur la concurrence déloyale; cependant l'art. 5
al. 2 de cette loi renvoie au juge compétent selon la LBI, si les actions de concur-
rence déloyale se trouvent en connexité avec une demande relative a la violation
des droits de brevets. Tel est bien le cas en Pespéce.

La demanderesse sur incident devra donc étre déboutée de son exception d’in-
compétence territoriale.

Art. 77 PatG, Art. 9 UWG — “LOLA-MATTE”

— Die Vermutung von der Rechtsbestindigkeit eines eingetragenen Patentes ist
nicht Schall und Rauch (E. 3).

— Ein nicht leicht beweisbarer Nachteil ist noch kein nicht leicht ersetzbarer.
Vorsorgliche Massnahmen im Immaterialgiiterrechtsprozess sollen nach wie
vor die Ausnahme bilden (E. 4).

— Falls die Streitsache eine eminente wirtschaftliche und finanzielle Bedeutung
hat und in keinem Verhiltnis zum Grundkapital des Verletzers steht, ist der
drohende Nachteil nicht leicht ersetzbar (E. 4).

— La présomption selon laquelle un brevet délivré existe a bon droit n’est pas
que du ‘“‘vent” (c. 3)!

— Un dommage difficile a établir n’est pas forcément pour autant difficilement
réparable. Les mesures provisionnelles en propriété intellectuelle doivent
comme jusqu’ici constituer l'exception (c. 4).

— Le dommage imminent est difficilement réparable lorsque l'objet du litige
a une importance économique et financiere particuliére, hors de proportion
avec le montant du capital social du cité (c. 4).

Massnahmeentscheid KGer Zug, 3. Abteilung, vom 16. Januar 1986
(mitgeteilt von Gerichtsschreiber lic. iur. S. Huber)

1. Die Gesuchstellerin 1 ist seit 15. August 1973 Inhaberin des Schweizer Paten-
tes Nr. 540 039, welches eine ‘“Vorrichtung zum Reinigen von Schuhwerk” zum
Gegenstand hat. Das Produkt wird als Alveru-Entrée-Matte oder Broxoflex be-
zeichnet. Die Gesuchstellerin 1 ist ferner seit 15. Oktober 1977 Inhaberin des
Schweizer Patentes Nr. 595 824, welches eine “Vorrichtung zum Siubern des
Schuhwerkes” zum Gegenstand hat. Dieses Produkt wird als Lola-Matte oder
Broxogum bezeichnet.

Die Gesuchstellerin 2 ist hinsichtlich dieser Produkte Lizenznehmerin. Gemiss
Sammellizenzvertrag hat sie das ausschliessliche Recht, die Patente und anderen
gewerblichen Schutzrechte durch Fabrikation und Vertrieb zu nutzen. Das Ver-
tragsgebiet umfasst alle Linder, fiir welche die jeweiligen Schutzrechte bestehen.
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Die Gesuchsbeklagte hatte von November 1982 bis Mitte 1984 den Alleinver-
trieb unter anderem der Produkte Broxoflex und Broxogum bzw. der Alveru-
Entrée-Matte und der Lola-Matte. Der Geschiftsfilhrer der Gesuchsbeklagten war
friiher Geschiftsfilhrer der Alveru AG, Zweigniederlassung Baar. Heute vertreibt
die Gesuchsbeklagte eine ‘‘Davero-Schuhmatte” und eine “Loga-Matte”, welche
beiden Produkte nach Auffassung der Gesuchstellerinnen mit ihren Erzeugnissen
praktisch identisch sind. Die Gesuchstellerinnen werfen der Gesuchsbeklagten
Patent- und Markenrechtsverletzung vor; zudem betreibe die Gesuchsbeklagte
unlauteren Wettbewerb.

3. Das Patent verschafft seinem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Erfin-
dung gewerbsmissig zu beniitzen. Als Beniitzung gelten neben dem Gebrauch und
der Ausfithrung insbesondere auch das Feilhalten, der Verkauf und das Inverkehr-
bringen (Art. 8 Abs. 1 und 2 PatG). Wer die patentierte Erfindung widerrechtlich
beniitzt, kann gemiss den Bestimmungen der Art. 66 ff. PatG zivilrechtlich zur
Verantwortung gezogen werden. Der Verletzte kann auf Unterlassung oder auf
Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes und auf Schadenersatz klagen (Art. 72
und 73 PatG). Zur Beweissicherung, zur Aufrechterhaltung des bestehenden Zu-
standes oder zur vorliufigen Vollstreckung streitiger Unterlassungs- oder Beseiti-
gungsanspriiche verfiigt die zustindige Behorde auf Antrag eines Klageberechtigten
vorsorgliche Massnahmen. Der Antragsteller hat glaubhaft zu machen, dass die
Gegenpartei eine gegen das Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente (Patent-
gesetz) verstossende Handlung begangen hat oder vorzunehmen beabsichtigt und
dass thm daraus ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine
vorsorgliche Massnahme abgewendet werden kann (Art. 77 Abs. 1 und 2 PatG).

Die Gesuchstellerin 1 ist, wie einleitend erwihnt, Inhaberin der Schweizer Patente
Nrn. 540 039 und 595 824, die Gesuchstellerin 2 ist hinsichtlich der patentierten
Produkte Lizenznehmerin. Die Gesuchsbeklagte argumentiert, die Patente seien
nichtig, weil die Erfindung die erforderliche Neuheit und Erfindungshéhe nicht
aufweise. Nach Troller, Immaterialgiiterrecht, Bd. I, 3. Aufl,, S. 474, leiten Theorie
und Praxis einhellig aus der Erteilung des Patentes die Vermutung ab, dass das
Patent zu Recht besteht und dass der als Inhaber Genannte der wahre Berechtigte
sei. Man behandelt diese Rechtsvermutung so sehr als Selbstverstindlichkeit, dass
niemand je dariiber diskutiert hat, ob der Patentinhaber nicht jedesmal, wenn er
Rechte aus oder am Patent geltend macht, deren Bestand zu beweisen habe. In
dhnlicher Weise dussern sich auch Blum/Pedrazzini, in: Das schweizerische Patent-
recht, 2. Aufl., Bd. I, Anm. 23 zu Art. 26 und Anm. 3 zu Art. 77. Selbst der von
der Gesuchsbeklagten zitierte Entscheid des ziircherischen Obergerichtes (SJZ
1973, S. 108 f.) hilt klar fest, es sei an der Rechtsprechung festzuhalten, wonach
im Verfahren betreffend vorsorgliche Massnahmen die blosse Glaubhaftmachung
der Nichtigkeit des Klagepatentes zur Verweigerung bzw. Aufhebung der Mass-
nahme nicht geniige, die Nichtigkeit miisse sich vielmehr mit Sicherheit aus den
Akten ergeben. Das Handelsgericht Ziirich hat in einem Beschluss vom 12. Oktober
1976 unter Hinweis auf die herrschende Lehre und Rechtsprechung ausgefiihrt,
auch die Eintragung eines nicht vorgepriiften Patentes ins Patentregister begriinde
eine (Rechts- oder Beweis-)Vermutung dafiir, dass das Patent zu Recht bestehe,
Deshalb werde es grundsitzlich als Sache des Verletzers betrachtet, die Nichtigkeit
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eines Patentes zu behaupten und zu beweisen. Im Massnahmeverfahren geniige es
daher nach der Rechtsprechung der ziircherischen Gerichte nicht, dass der Verletzer
die Nichtigkeit glaubhaft mache; vielmehr habe er darzutun, dass sich die Nichtig-
keit mit Sicherheit — nach der Praxis des Handelsgerichtes mit einiger Sicherheit —
aus den Akten ergebe (Schweizerische Mitteilungen iiber gewerblichen Rechts-
schutz und Urheberrecht, Heft 1, 1984, S. 59). Es ist unbegreiflich, wie der Rechts-
vertreter der Gesuchsbeklagten in seiner Duplik zur Auffassung gelangen kann,
diese Rechtsvermutung sei Schall und Rauch! Die Nichtigkeit der Patente der
Gesuchstellerin 1 ergibt sich nicht mit einiger Sicherheit aus den aufgelegten Akten.
Es trifft zwar zu, dass bereits frilher Schuhmatten entwickelt und patentiert worden
sind, wie die von der Gesuchsbeklagten ins Recht gelegte Patentschrift des kaiser-
lichen Patentamtes vom 10. Dezember 1912 zeigt. Die Produkte der Gesuchstel-
lerinnen unterscheiden sich indessen wesentlich von den dort dargestellten Erzeug-
nissen (wird niher ausgefithrt). Dies filhrt zur Feststellung, dass es der Gesuchs-
beklagten nicht gelungen ist, die Rechtsvermutung fiir den Bestand der beiden
Schweizer Patente Nrm. 540 039 und 595 824 zu zerstoren. Sind die Patente giiltig,
ist zu priifen, ob die Gesuchsbeklagte die Patentrechte der Gesuchstellerin 1 verletzt.
Dies ist mit Bezug auf die Lola- bzw. Loga-Matte zu bejahen. Die Gesuchsbeklagte
fiihrt in ihren Rechtsschriften selber aus, bei der von ihr vertriebenen Loga-Matte
handle es sich nicht um ein der Lola-Matte dhnliches Erzeugnis, sondern um das
gleiche Produkt. Sie beziehe diese Matte von der Firma Geggus. Wie bereits erwihnt,
verschafft dasPatent dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Erfindung gewerbs-
miéssig zu beniitzen. Die Gesuchstellerin 1 und deren Lizenznehmerin, die Gesuch-
stellerin 2, miissen es sich daher nicht gefallen lassen, dass ihr Produkt durch einen
nicht berechtigten Dritten, die Gesuchsbeklagte, vertrieben wird. Der Umstand,
dass die Gesuchsbeklagte dem patentrechtlich geschiitzten Produkt der Gesuch-
stellerinnen eine andere, aber zum Verwechseln dhnliche Bezeichnung gibt, deutet
darauf hin, dass sie sich sehr wohl bewusst ist, nicht berechtigt zu sein, die Lola-
Matte zu verkaufen. Ob der Gesuchsbeklagten auch wettbewerbs- und marken-
rechtlich verpontes Verhalten zum Vorwurf gemacht werden muss, kann angesichts
der offenkundigen Patentrechtsverletzung ungepriift bleiben.

Die Gesuchsbeklagte gibt zu, dass die von ihr vertriebene Davero-Matte dem
Erzeugnis der Gesuchstellerin, der Alveru-Matte, dhnlich sei. Es stellt sich die Frage,
ob die Gesuchsbeklagte durch den Verkauf dieses Produktes das Patentrecht der
Gesuchstellerin verletzt, indem sie ein nachgeahmtes Erzeugnis anbietet. Das Patent
schiitzt gemiss Art. 66 PatG nicht nur gegen Benutzung der patentierten Erfindung,
sondern auch gegen die Benutzung einer Nachahmung derselben (Blum/Pedrazzini,
Das schweizerische Patentrecht, Bd. III, Anm. 9 zu Art. 66). Eine Nachahmung
einer Erfindung wird nach Lehre und Rechtsprechung dann angenommen, wenn der
betreffende Gegenstand oder das betreffende Verfahren die wesentlichen Merkmale
der Erfindung besitzt und die gemeinsamen Merkmale in beiden Fillen den gleichen
Zweck erfiillen (Schweizerische Mitteilungen iiber gewerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht, Heft 1/2, 1982, S. 71 mit Hinweisen). Wie aus den ins Recht gelegten
Prospekten beziiglich der Alveru- und Davero-Matten ersichtlich ist, sind die wesent-
lichen Merkmale der Matten identisch. Der von der Gesuchsbeklagten verwendete
Prospekt, der inzwischen angeblich nicht mehr verwendet werde, ist mit dem von
den Gesuchstellerinnen verwendeten Prospekt praktisch deckungsgleich. Die Gesuchs-
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beklagte hat lediglich die Bezeichnung ““Alveru” durch ““Davero” ersetzt. Die Dar-
stellung iiber Anordnung und Fixierung der einzelnen Borsten ist in beiden Prospek-
ten gleich und stammt aus der Patentschrift zum Patent Nr. 540 039 der Gesuch-
stellerin 1. Auch im neuen Prospekt iiber die Davero-Matte ist diese Skizze wieder-
um enthalten, was zum Schluss fiihrt, dass die Davero-Matte als der Alveru-Matte
nachgeahmtes Produkt zu qualifizieren ist und die Gesuchsbeklagte durch den Ver-
trieb dieses Erzeugnisses das Patentrecht der Gesuchstellerin 1 verletzt. Hinzu
kommt, dass der Gesuchsbeklagten diesbeziiglich auch unlauterer Wettbewerb im
Sinne des Art. 1 Abs. 2 lit. d vorgeworfen werden muss. Die Gesuchsbeklagte hilt
zwar dafiir, die Gesuchstellerinnen seien auf dem schweizerischen Markt iiberhaupt
nicht titig; sie will damit offenbar zum Ausdruck bringen, die Parteien stiinden
zueinander in keinem Wettbewerbsverhiltnis, In ihrer Klageantwort im Haupt-
prozess verweist die Gesuchsbeklagte aber selber auf Umsatzzahlen der Gesuch-
stellerinnen, und in einem fritheren Verfahren warf die Gesuchsbeklagte der Gesuch-
stellerin 1 vor, sie verfolge das Ziel, einen unbequemen Konkurrenten mit einem
Schlag auszuschalten. Damit ist deutlich, dass die Parteien miteinander in wirt-
schaftlichem Wettbewerb stehen; sie vertreiben gleiche oder dhnliche Produkte
und richten sich an den gleichen Abnehmerkreis.

Unlauterer Wettbewerb im Sinne des Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG ist jeder Miss-
brauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch tiduschende oder andere Mittel,
die gegen die Grundsitze von Treu und Glauben verstossen, und gegen die Grund-
sitze von Treu und Glauben verstdsst unter anderem, wer Massnahmen trifft, die
bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen
oder dem Geschiftsbetrieb eines andern herbeizufithren. Die Gesuchstellerinnen
haben Anspruch auf Erlass vorsorglicher Massnahmen, wenn sie glaubhaft machen
konnen, dass die Gegenpartei im wirtschaftlichen Wettbewerb Mittel verwendet,
die gegen die Grundsitze von Treu und Glauben verstossen, und dass ihnen infolge-
dessen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche
Massnahme abgewendet werden kann (Art. 9 UWG). Wie bereits erwihnt, sind der
angeblich alte Prospekt iiber die Davero-Matte und derjenige iiber die Alveru-Matte
in der Gestaltung identisch. Dieser Prospekt ist offensichtlich dazu bestimmt,
Verwechslungen mit dem Produkt der Gesuchstellerinnen herbeizufiihren. Auch der
neue Prospekt ist dazu geeignet, sind doch die Anordnung und Fixierung der
Borsten gemiss Skizze als wesentlichste Elemente der Schuhmatte aus dem Prospekt
bzw. der Patentschrift der Gesuchstellerin 1 iibernommen. Die Gesuchstellerinnen
haben daher auch in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht Anspruch auf Unterlassung,
sofern es ihnen gelungen ist, auch den Verfiigungsgrund glaubhaft zu machen, d.h.
das Drohen eines nicht leicht ersetzbaren Nachteils bei nicht sofortigem Rechts-
schutz.

4. Die Gesuchstellerinnen argumentieren, der drohende Nachteil bestehe im
wesentlichen darin, dass das Vorgehen der Gesuchsbeklagten die Abnehmer beziig-
lich der Herstellbarkeit und Lieferbarkeit der fraglichen Produkte verwirre und dass
angesichts der zu erwartenden Hohe der Schadenersatzanspriiche an der finanziellen
Leistungsfihigkeit der Gesuchsbeklagten zu zweifeln sei. Die Gesuchstellerinnen
befiirchten mithin in erster Linie finanziellen Schaden. In Lehre und Rechtspre-
chung besteht keine einhellige Meinung dariiber, ob und unter welchen Umstinden
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ein bloss finanzieller Schaden einen nicht leicht ersetzbaren Nachteil im Sinne von
Art. 77 PatG und Art. 9 UWG bzw. gleich oder dhnlich lautenden Vorschriften in
Prozessordnungen und anderen Spezialgesetzen des Bundes darstelle. Das Bundes-
gericht hat sich in einem Urteil vom 14. Februar 1968 i.S. Esso gegen Hafner AG &
Konsorten (Mitt. 1968, 48 f.) auf den Standpunkt gestellt, entgangener Gewinn, der
auf dem Wege der Schadenersatzklage geltend gemacht werden konne, stelle keinen
im Sinne des Gesetzes nicht wiedergutzumachenden Nachteil dar; in einem weiteren,
unverdffentlichten Urteil vom 20. Juni 1974 i.S. Granax S.A. gegen Konventions-
reedereien hat es ausgefiihrt, diese Auslegung des nicht leicht ersetzbaren Nachteils
sei jedenfalls vertretbar und keineswegs willkiirlich. Zum gleichen Ergebnis sind
auch verschiedene kantonale Gerichte und namhafte Autoren gelangt. Lehre und
Rechtsprechung nehmen im allgemeinen einen nicht leicht wiedergutzumachenden
Nachteil an, wenn die Zahlungsfihigkeit der Gegenpartei zu Zweifeln Anlass gibt;
Leuch (Komm. zur ZPO des Kantons Bern) und Striuli/Messmer (Komm. zur
ziircherischen ZPO) mochten einen solchen Nachteil auch dann bejahen, wenn der
drohende Schaden nicht leicht zu beweisen sein wird. Etwas weniger strenge Anfor-
derungen an die Unersetzlichkeit des Nachteils stellen Blum/Pedrazzini (Schweizeri-
sches Patentrecht), und der Obergerichtsprisident des Kantons Basel-Landschaft
scheint in einem Entscheid vom 22, Juni 1979 bereits das Erfordernis einer Scha-
denersatzklage als unersetzlichen Nachteil anzusehen (Zitate in Pr. 71 Nr. 245 =
BGE 108/1982 II 230). Es liegt auf der Hand, dass den Gesuchstellerinnen finan-
zieller Schaden entstehen kann, wenn die Gesuchsbeklagte ihre Produkte auch in
Zukunft vertreibt. Dieser Schaden wird zweifellos nicht leicht beweisbar sein, ist
es naturgemiss doch schwierig, entgangenen Gewinn zahlenmissig genau fest-
zulegen. Ein nicht leicht beweisbarer Nachteil ist indessen nach der zugerischen
Praxis, die sich an die Praxis des Handelsgerichts des Kantons Ziirich anlehnt, noch
kein nicht leicht ersetzbarer. Weder das PatG noch das UWG sprechen von einem
nicht leicht beweisbaren Nachteil als Voraussetzung fiir eine vorsorgliche Mass-
nahme, sondern einzig und allein von einem nicht leicht ersetzbaren Nachteil.
Treffende Beispiele fiir solche wirklich schwer ersetzbare Nachteile sind — mit
Ausnahme mangelnder Bonitit der Gegenpartei — nicht einfach zu finden. Hitte
der Gesetzgeber aber die vorsorglichen Massnahmen fiir den Regelfall zulassen
wollen, hitte er auf solche Voraussetzungen iiberhaupt verzichtet. Deshalb sollen
vorsorgliche Massnahmen im Immaterialgiiterrechtsprozess nach wie vor die Aus-
nahme bilden und nur angeordnet werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen
auch wirklich erfiillt sind (vgl. Entscheidungen des Einzelrichters im summarischen
Verfahren am Handelsgericht des Kantons Ziirich vom 14. Januar 1982, des Kassa-
tionsgerichtes des Kantons Ziirich und des Bundesgerichtes, zitiert in: Schweizeri-
sche Aktiengesellschaft 55/1983 81 Nr. 44). Die Gesuchstellerinnen hegen Zweifel
an der Bonitdt der Gesuchsbeklagten, wenn sie ausfilhren, das zu erwartende Ergeb-
nis im Hauptprozess werde die Gesuchsbeklagte in ihrer wirtschaftlichen Existenz
schwerwiegend beeintrichtigen. Die Gesuchsbeklagte selber beantragt fiir den Fall
des Erlasses von vorsorglichen Massnahmen eine Sicherheitsleistung in der Héhe
von Fr. 200°000.—. Daraus erhellt, dass auch die Gesuchsbeklagte dem vorliegenden
Verfahren und dem Hauptprozess eine eminente wirtschaftliche und finanzielle Be-
deutung beimisst. Zweifel, ob die mit einem Grundkapital von lediglich Fr. 50°000.—
ausgestattete Gesuchsbeklagte der Schadenersatzpflicht gewachsen wiire, sind daher
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angesichts der Hohe der zu erwartenden Schadenersatzforderungen nicht unbegriin-
det. Dies fiihrt zur Gutheissung der Begehren. Auf die Beschlagnahme weiterer
Prospekte bei der Gesuchsbeklagten kann indessen verzichtet werden; das Verbot,
die Prospekte weiterhin zu verwenden, und die Strafandrohung bei Zuwiderhand-
lung gegen die richterliche Verfiigung diirften ihre Wirkungen nicht verfehlen.

Anmerkungen

Dieser Entscheid erweckt zwar nicht im Ergebnis, wohl aber in der Begriindung
gewisse Bedenken. Das Institut der vorsorglichen Massnahme wiirde jedenfalls stark
an Bedeutung verlieren, wenn eine solche nur in Ausnahmefillen gewihrt werden
solite. Der Gesetzgeber, der die Wichtigkeit solcher einstweiliger Verfiigungen
gerade im Bereiche des Immaterialgiiterrechtes mehrfach anerkannt hat, wollte
dieses Institut sicher nicht nur fiir Ausnahmefille schaffen, sondern fur alle jene
Fille, in welchen rasches Eingreifen not tut. Die herrschende Lehre betrachtet
denn auch die fehlende Bonitit gerade nicht als wichtiges Indiz fiir einen schwer
ersetzbaren Nachteil, kann sie doch zugunsten des Verletzten durch die gericht-
liche Anordnung einer Sicherheitsleistung in der Hohe einer einstweiligen Lizenz-
gebithr durch den Verletzten wettgemacht werden (BGE 94 1 14, 108 II 228; vgl.
E. Homburger, in: SAG 55/1983 81). Demgegeniiber gehért zu den nicht leicht
ersetzbaren Nachteilen vor allem eine mogliche Marktverwirrung oder die Verwis-
serung der kligerischen Kennzeichen, da der Schaden in solchen Fillen nie mit
Sicherheit ermittelt und daher nur schwerlich ersetzt werden kann (Mitt. 1977 182:
Adidas Rom). Gerade Marken sind beispielsweise sehr empfindliche Rechtsgiiter,
deren Kennzeichnungskraft bei Auftauchen dhnlicher Zeichen rasch geschwicht
und deren Goodwill leicht zerstort wird (Mitt. 1979 130, 1984 91). Die Zulassung
von vorsorglichen Massnahmen in Fillen befiirchteter Marktverwirrung scheint
zum mindesten den Bediirfnissen der Inhaber von Schutzrechten besser gerecht zu
werden.

Lucas David
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II. Kennzeichnungsrecht

Art. 3 Abs. 2, Art. 6 Abs. 3 MSchG — “BIOMED”

— Es ist davon auszugehen, dass die Wortverbindung BIOMED nicht im Gemein-
gut steht (E. 2).

— Arzneimittel und gesundheitsfordernde Massagegerite weichen ihrer Natur
nach nicht vollig voneinander ab (E. 3).

— 11 faut partir de l'idée que la combinaison de mots BIOMED n’est pas dans
le domaine public (c. 2).

— Des médicaments et des appareils de massage pour la santé ne sont pas d une
nature totalement différente (c. 3).

Urteil KGer Zug, 3. Abteilung, vom 14. Mirz 1986 i.S. BIOMED AG gegen
Technitron Elektrik AG (mitgeteilt von RA Dr. J. Scherrer)

1. Die Kligerin ist Inhaberin der am 3. August 1973 beim Eidgendssischen Amt
fiir Geistiges Eigentum erneuerten Wortmarke Nr. 272 053 “Biomed”’ fiir “‘chemisch-
technische, pharmazeutische, biologisch-medizinische, hygienische und kosmetische
Produkte und Spezialititen (Int. K1. 1-5).

Die Beklagte hinterlegte am 4. Februar 1982 die unter Nr. 318 167 registrierte
Wortmarke ‘‘Biomed” fiir “Massagegerite (Int. K. 10)”.

2. Die zur Hinterlegung gelangende Marke muss sich durch wesentliche Merk-
male von denjenigen Marken unterscheiden, deren Eintragung schon stattgefunden
hat (Art. 6 Abs. 1 MSchG). Diese Bestimmung findet gemiss Abs. 3 keine Anwen-
dung auf Marken, welche fiir Erzeugnisse oder Waren bestimmt sind, die ihrer Natur
nach von den mit der schon hinterlegten Marke versehenen ginzlich abweichen.

Gemiiss Art. 24 lit. a MSchG kann auf dem Wege des Zivilprozesses belangt wer-
den, wer die Marke eines andern nachmacht oder so nachahmt, dass das Publikum
irregefiihrt wird. Die Nichtigkeitsklage ist im Bundesgesetz betreffend den Schutz
der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der
gewerblichen Auszeichnungen nicht ausdriicklich erwihnt, doch setzt Art. 34
MSchG ihre Zulidssigkeit voraus, da Abs. 1 bestimmt, das Amt habe gegen Vor-
weisung ‘des in Rechtskraft erwachsenen Urteils die Loschung der widerrechtlich
eingetragenen oder ungiiltig gewordenen Marke vorzunehmen (7roller, Immaterial-
giiterrecht, Bd. II, 3. Aufl,, S. 968). Die Unterlassungsklage ist von der Recht-
sprechung stets eingerdumt worden und kann neben der Feststellungsklage erhoben
werden (David, Komm. zum Schweiz. Markenschutzgesetz, 3. Aufl.,, N. 6 f. zu
Art. 25 MSchG).

Marke ist das auf der Ware oder ihrer Verpackung angebrachte und zur Unter-
scheidung von Waren anderer Herkunft bestimmte Herkunftszeichen fiir gewerb-
liche und landwirtschaftliche Erzeugnisse und Waren, das infolge seiner Eintragung
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in das Markenregister und bei Firmen in das Handelsregister mit einem Benutzungs-
monopol verbunden ist (David, a.a.0., N. 2 zu Art. 1 MSchG).

Nach Art. 3 Abs. 2 MSchG geniessen Zeichen, die als Gemeingut anzusehen sind,
den Markenschutz nicht. Das gilt 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 erforder-
liche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft nicht besitzen (BGE 99 II 402
mit Hinweisen). Die Beklagte wendet nicht ein, die aus den Bestandteilen ““bio”” fiir
biologisch und ““med’” fiir medizinisch zusammengesetzte Wortverbindung ‘‘Biomed”
sei nicht schutzfihig, weil mit dieser Bezeichnung auf medizinische Produkte,
basierend auf biologischen Wirkstoffen, hingewiesen werde, es sich also um eine
Sachbezeichnung handle. Wiirde sie diese Einrede erheben und miisste sie geschiitzt
werden, hiesse dies, dass auch die von der Beklagten hinterlegte Marke nichtig wire.
Es muss daher in diesem Verfahren davon ausgegangen werden, die Wortverbindung
“Biomed’’ geniesse den markenrechtlichen Schutz. Die von der Kligerin unbestrit-
tenermassen zuerst hinterlegte und markenmissig gebrauchte Marke ist daher zu
schiitzen, es sei denn, es miisste, wie die Beklagte fordert, festgestellt werden, dass
die Erzeugnisse und Waren der Klédgerin einerseits und der Beklagten andererseits
ihrer Natur nach ginzlich voneinander abweichen.

3. Die Kligerin verwendet die Wortmarke “Biomed” zur Kennzeichnung von
Arzneimitteln, die Beklagte gebraucht sie fiir Massagegerite. Die Produkte sind
mithin nicht identisch, dienen aber beide der menschlichen Gesundheit. Die Be-
klagte weist in threm Prospekt ausdriicklich auf die gesundheitsférdernde Wirkung
des Luftsprudelmassagebades hin durch das Zusammenwirken von Wasser, Wirme,
Luftsauerstoff, Massage und hochwertiger biologischer Badezusiitze. Sie bezeichnet
das Massagegerit als “das ideale Gesundheitsbad”. Bereits daraus erhelit, dass die
Produkte der Kligerin einerseits und der Beklagten anderseits ihrer Natur nach
nicht ginzlich voneinander abweichen. Hinzu kommt, dass Erzeugnisse nicht schon
dann ginzlich voneinander abweichen, wenn sie aufgrund ihrer Beschaffenheit
nicht miteinander verwechselt werden konnen, sondern nur dann, wenn die letzten
Abnehmer vermutlich nicht annehmen, der Inhaber der frither hinterlegten Marke
habe auch die mit der iibereinstimmenden oder dhnlichen Marke versehenen Erzeug-
nisse des andern hergestellt oder auf den Markt gebracht. Der Markeninhaber ist
nicht nur daran interessiert, dass der Kiufer die Erzeugnisse des andern nicht mit
den seinen verwechsle, sondemn er hat auch ein berechtigtes Interesse, nicht als
Hersteller oder Lieferant von Warenarten angesehen zu werden, die er selber nicht
anbietet (BGE 87 I1 108 f. mit Hinweisen). Wenn man in Betracht zieht, dass die
Marke der Kldgerin einerseits und der Beklagten anderseits absolut identisch sind,
die von beiden angebotenen Produkte der Erhaltung der menschlichen Gesundheit
und dem Wohlbefinden dienen und die Kligerin ihren Firmennamen zugleich als
Marke beniitzt, liegt es auf der Hand, dass das Publikum zur Annahme verleitet
werden kann, die Produkte der Beklagten stammten von der Klidgerin. Die Marken
sind daher verwechslungsfihig, was zur Feststellung fiihrt, dass die von der Beklag-
ten eingetragene Marke ‘“Biomed” nichtig ist. Der Unterlassungsanspruch der
Kldgerin ist gestiitzt auf die vorstehenden Ausfithrungen ebenfalls ausgewiesen.
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Der Beklagten ist daher zu verbieten, die Bezeichnung “Biomed” zur Kennzeich-
nung von Massagegeréten zu benutzen.

4. Ob der Kligerin auch Anspriiche aus Art. 29 Abs. 2 ZGB wegen Namens-
anmassung zustehen, ist nicht zu priifen, weil ihre markenrechtliche Klage voll-
umfinglich geschiitzt wird.

5. Dem kligerischen Antrag um gerichtliche Mitteilung des Urteils an das Bun-
desamt fiir Geistiges Eigentum zwecks Loschung der Marke ist nicht zu entsprechen.
Gemiss Art. 34 Abs. 1 MSchG ist die Kligerin berechtigt, beim Amt gegen Vor-
weisung des in Rechtskraft erwachsenen Urteils die Loschung der Marke zu ver-
langen.

6. Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Beklagte kosten- und entschidi-
gungspflichtig.

Art. 3 MSchG, Art. 12 MMG — “CARRERA”

— Die Bezeichnung Carrera stellt weder einen leicht erkennbaren Hinweis auf
Sportartikel noch auf Herkunft aus einer biindnerischen Ortschaft dar (E. 6).

— Wer die Schutzfihigkeit eines hinterlegten Modells bestreiten will, hat andere,
nach demselben Prinzip funktionierende Muster vorzulegen (E. 7).

— La dénomination Carrera ne constitue ni une indication facilement recon-
naissable relative a des articles de sport, ni un renvoi a une localité grisonne
fc. 6).

— Celui qui veut contester la validité d’un modéle déposé doit produire dans
la procédure des exemplaires d’objets fonctionnant selon le méme principe

fc. 7).

Massnahmeentscheid des ER i.s.V. am HGer Ziirich vom 14. April 1983
(mitgeteilt von RA Dr. M. Hitz, Luzern)

Mit Eingabe vom 28. Februar 1983 verlangten die Kldgerinnen, dass den Beklag-
ten der Vertrieb von Sonnenbrillen unter der Bezeichnung Carrera und von Sonnen-
brillen in einem Etui, auf dem die Bezeichnung Carrera angebracht wurde, wegen
Verletzung der Marke IR 272 875 CARRERA und des internationalen Modells
67 033 “Lunette de soleil avec étui de protection” verboten werde. Gleichzeitig
verlangten die Kldgerinnen die superprovisorische Beschlagnahme der beanstande-
ten Sonnenbrillen bei den Beklagten.

Mit Verfiigung vom 3. Februar 1983 erliess der Massnahmerichter das anbegehrte
Verbot ohne vorherige Anhdrung der Beklagten, lehnte aber die anbegehrte Be-
schlagnahme in Erwartung einer Beachtung des gerichtlichen Verbotes ab. Nach-
dem die Kldgerin mit Eingabe vom 24. Mirz 1983 nachwies, dass die Beklagten
auch nach Erhalt des gerichtlichen Verbotes weiterhin die beanstandeten Brillen
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gegen Rechnung versandten, ordnete der Massnahmerichter mit Verfiigung vom
25. Mirz 1983 deren nachtrigliche Beschlagnahme durch den Stadtammann an. Die
Beklagten beantragten am 12. April 1983 Abweisung der Massnahmebegehren und
Aufhebung der erlassenen Verbote und Beschlagnahmen. Mit Verfiigung vom
14. April 1983 bestitigte der Massnahmerichter die superprovisorisch angeordneten
Massnahmen.

Aus der Begriindung:

5. Wie die Kligerinnen haben auch die Beklagten im Verfahren betreffend vor-
sorgliche Massnahmen keinen strikten Beweis gegen die Vorbringen der Kldgerinnen
zu erbringen. Vielmehr ist abzuwigen, ob durch glaubhafte Vorbringen der Beklag-
ten die vor der Anhorung der Beklagten als glaubhaft gemacht erachteten Vor-
bringen der Kligerinnen nunmehr nicht mehr glaubhaft erscheinen (BGE 103 II
290, vgl. auch BGE 104 Ia 412 ff.).

6. In markenrechtlicher Hinsicht stellen sich die Beklagten bei der Beantwor-
tung des Massnahmebegehrens auf den Standpunkt, bei der Marke Carrera handle
es sich um eine in der Schweiz nicht schiitzbare, nimlich nicht um eine individuali-
sierende, sondern um eine allgemein fiir Sportartikel oder sportlichere Versionen
irgendwelcher Artikel verwendete Bezeichnung. Schliesslich erscheine die Ver-
wendung dieser Marke in der Schweiz als unzulissig, weil die schweizerische Kund-
schaft annehmen kénne, Carrera-Sportbrillen stammten aus der bei [lanz gelegenen
Ortschaft Carrera (genau liegt diese Ortschaft zwischen Versam und Valendas
gegeniiber Flims).

6.1 Es ist anzunehmen, dass die Beklagten sich mit dem Hinweis auf die all-
gemeine Verwendung von Carrera fiir Sportartikel oder sportliche Abarten anderer
Artikel darauf berufen wollen, Carrera sei im Sinne von Art. 3 Abs. 2 Satz 2 MSchG
Gemeingut. ““Als Gemeingut gelten offene oder leicht erkennbare Hinweise ins-
besondere auf Figenschaften, die Beschaffenheit oder den Zweck der Erzeugnisse,
fir welche die Marke bestimmt ist (BGE 103 Ib 18/19, 101 Ib 15, 100 Ib 251,
99 Ib 24, 99 II 403, 98 II 144 und 402)” (BGE 104 Ib 66). Um Gemeingut wiirde
es sich handeln, wenn das Wort “Carrera” landliufig ein Synonym fir das Wort
“Sport” wire. Das ist nach der allgemeinen Erfahrung und nach den Vorbringen
der Beklagten nicht glaubhaft. Das Beispiel Porsche ist nicht stichhaltig. Gerade
dort kann die Bezeichnung gewisser Typen einer Modellreihe nicht so verstanden
werden, dass die iibrigen Fahrzeuge dieses Herstellers keine, die Carrera genannten
aber Sportfahrzeuge seien (iiberdies hat es in den letzten mehr als 20 Jahren gerade
drei Porsche mit der Zusatzbezeichnung Carrera gegeben). Dass Carrera, wo es
verwendet wird, sportliche Beziige hervorrufen soll, ist bekannt. Deshalb ist aber
noch nicht glaubhaft, dass dieses Wort im gleichen Zusammenhang bereits als
Gemeingut bezeichnet werden kénnte. Wire dem nédmlich so, wiren die Beklagten
in der Lage gewesen, mit Leichtigkeit Dutzende von konkreten Beispielen zu
nennen. Dass es aber geradezu Gemeingut wire, dass fiir Sportzwecke konzipierte
— oder auch nur in der Werbung als dem Triger ein sportliches Flair verleihend
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angepriesene — Brillen sich durch die Beifiigung Carrera auszeichnen wiirden, ist
nicht glaubhaft., Es kann deshalb zumindest fir das Massnahmeverfahren weder
davon ausgegangen werden, dass Carrera Gemeingut im Sinne einer Beschaffen-
heitsangabe noch dass es ein Freizeichen darstellt.

6.2 Mit dem Hinweis auf die biindnerische Ortschaft Carrera wollen die Beklag-
ten offensichtlich geltend machen, es handle sich bei Carrera um ein irrefihrendes
und damit im Sinne von Art. 3 Abs. 4 MSchG gegen die guten Sitten verstossendes
Zeichen. Die Ortschaft Carrera ist sehr wenig bekannt. Es muss sich um eine kleine
Ortschaft handeln, die sich nicht durch grosse Bedeutung irgendwelcher Art aus-
zeichnet. Wer, was fiir den grossten Teil potentieller Sportbrillenkiufer zutreffen
wird, die Ortschaft gar nicht kennt, kann nicht annehmen, dass Carrera eine geo-
graphische Herkunftsbezeichnung darstelle. Wer die Ortschaft kennt, wird kaum
die Phantasie aufbringen, sich vorzustellen, dass diese Brillen dort produziert wiir-
den. Uberdies ist zweierlei anzumerken: Wenn es sich so verhielte, wie die Beklagten
behaupten, wire auch die von ihnen verwendete gleiche Bezeichnung irrefiihrend,
was zumindest wettbewerbsrechtlich von Bedeutung wire. Wenn es aber zutreffen
wiirde, dass Carrera Gemeingut fiir Sportartikel darstellen oder sich auch nur auf
dem Wege zur Bildung einer solchen Bezeichnung befinden wiirde, konnte der Fin-
druck iiberhaupt nicht mehr aufkommen, dass alle solchermassen bezeichneten
Artikel im biindnerischen Carrera hergestellt wiirden.

7. Die Beklagten bestreiten die Schutzfihigkeit des hinterlegten Modelles unter
Berufung auf fehlende Originalitit und Einmaligkeit der Gestaltung. Mangels von
den Beklagten vorgelegter Belege oder gar von Mustern anderer nach demselben
Prinzip funktionierender Brillen mit auswechselbaren Glisern ist der Schluss zu
ziehen, dass nicht glaubhaft ist, dass sich die Gestaltung der Vorrichtung zum Aus-
wechseln der Glidser ‘‘aus der technischen Funktion zwingend” ergebe. Denkbar
sind andere Befestigungen, sei es mittels eines elastischen Rahmens, sei es mittels
Clips, die, am Rahmen angebracht, die Gldser oder, an den Glisern fixiert, den
Rahmen festhalten; weiter denkbar sind Losungen mittels Rdndelschrauben, Dreh-
verschliissen mittels Gewinden oder sogenannten Bajonetthalterungen, magnetische
Halterungen oder solche mit Dauerklebstoffen usw. Auch hier hitten es die Be-
klagten in der Hand gehabt, verschiedenste andere Brillen mit auswechselbaren
Glisern einzureichen oder auch nur zu bezeichnen, die nach demselben Prinzip
dieselbe Funktion erfiillen. Solches haben die Beklagten aber nicht unternommen.

8. Es eriibrigt sich, im Anschluss an die vorstehenden Erwigungen weitere zum
Thema unlauterer Wettbewerb anzufiigen, nachdem weiterhin davon auszugehen ist,
dass sowohl der Marken- als auch der Modellschutz, jedenfalls soweit im Verfahren
betreffend vorsorgliche Massnahmen abzukliren, gegeben ist.

9. Gegen die Glaubhaftmachung des Vorliegens der Voraussetzungen des vor-
sorglichen Rechtsschutzes haben die Beklagten nichts vorgebracht.
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Anmerkung

Die Meinung, das Wort Carrera habe Hinweisfunktion fiir Sportartikel oder
sportlichere Versionen irgendwelcher Artikel, griindet sich auf dem Umstand,
dass das Wort Carrera der spanischen Sprache entnommen ist und dort “‘Rennen”
bedeutet. Carrera konnte somit hochstens beschreibend fir Artikel des Renn-
sportes sein, nicht aber fir Sportartikel schlechthin. Da die Bedeutung dieses
Wortes — genausowenig wie die Existenz des Biindner Weilers Carrera mit ca.
10 Haushaltungen, aber ohne Wirtschaft — selbst einem ‘“‘polyglotten Kosmo-
politen mit Universititsausbildung” (diese treffende Formulierung wurde seiner-
zeit von Gerhard H. Leiss geprigt) kaum bekannt ist, hat das Handelsgericht zu
Recht angenommen, das Wort Carrera stelle weder Gemeingut im Sinne einer
Beschaffenheits- oder Ortsangabe noch ein Freizeichen dar.

Es verdient vermerkt zu werden, dass im nachfolgenden Hauptprozess ein Ver-
gleich geschlossen wurde, in welchem die Beklagten das Unterlassungsbegehren
anerkannten und sich verpflichteten, den Kligerinnen Einsicht in die Import- und
Verzollungsdokumente zu geben, die Bezugsquelle der beanstandeten Brillen mit
Name und Adresse bekanntzugeben und den Restposten der beanstandeten Brillen
unter amtlicher Aufsicht auf eigene Kosten zu vernichten, wihrend die Kligerinnen
auf die eingeklagte Lizenzgebiihr von 10% des Verkaufspreises verzichteten.

Lucas David

Art. 6 Abs. 1 MSchG, Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG — “MARASCHINO”

— Die Regel, wonach bei Wort-Bildmarken dem Bildbestandteil grossere Bedeu-
tung zukommt als dem Wort, setzt ein einprigsames, auffallendes Bildelement
voraus.

— Der Markeninhaber, der Drittausstattungen mit dhnlichem Gesamtausdruck
duldet, verliert zwar nicht das Recht zur Geltendmachung seiner Marken-
rechte, nimmt aber in Kauf, dass an der Betriebsherkunft interessierte Kun-
den besondere Aufmerksamkeit aufwenden miissen, so dass Verwechslungen
weniger zu befiirchten sind.

— Die italienische Warenbezeichnung “MARASCHINO DI ZARA” ist nicht
geeignet, auf eine Herkunft des betreffenden Produktes aus Italien schliessen
zu lassen, wenn daneben deutlich und wiederholt “Zadar” (Yugoslavia) als
Herkunftsort genannt wird (E. 7a).

— Die Bezeichnung “‘Original” ist fiir sich allein zu unbestimmt, als dass sie auf
die Verwendung eines alten Rezepts bezogen werden miisste, wenn sie auch
als Hinweis auf das Ursprungsland verstanden werden kann (E. 7b).

— Der Hinweis “FOUR CENTURIES OLD TRADITION” wird nicht auf das
Alter des Herstellers bezogen, wenn er mit dem herausgestrichenen traditions-
reichen Herstellungsort in Verbindung gebracht wird (E. 7c).

— Die Verwendung des bestimmten Artikels im Ausdruck “IL MARASCHINO
ORIGINALE” beinhaltet keine unrichtige Alleinstellungswerbung.
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— Pour que l'élément figuratif d’une marque mixte soit prépondérant par rap-
port g U'élément verbal, il faut que le premier soit frappant et suggestif.

— Le titulaire d’'une marque, qui tolére que des tiers utilisent une image semblable,
ne perd pas le droit de faire valoir sa propre marque, mais il accepte le fait
que des intéressés devront déployer une attention particuliére pour dé-
terminer la provenance du produit, diminuant ainsi le risque de confusion.

— La dénomination italienne “MARASCHINO DI ZARA” ne permet pas de
conclure a la provenance italienne du produit concerné, lorsqu’il est claire-
ment et @ plusieurs reprises indiqué que le produit provient de Zadar { Yougo-
slavie) (c. 7a).

— La dénomination “Original” est en elle-méme trop vague pour devoir étre
comprise comme indiquant lutilisation d’une ancienne recette lorsqu’elle
peut également apparaitre comme renvoyant au pays d’origine (c. 7b).

— L’indication “FOUR CENTURIES OLD TRADITION” n’est pas percue
comme se rapportant & l'ancienneté du fabricant lorsqu’elle est apposée en
relation avec un lieu de fabrication mis en évidence et d’une riche tradition
{c. 7c).

— Lutilisation de l'article défini dans l'expression “IL. MARASCHINO ORIGI-
NALE” n’implique aucune publicité fallacieuse visant & faire croire & une
position de monopole.

Bundesgericht, 1. Zivilabteilung, vom 28. Januar 1986 i.S. Privilegiata Fabbrica
Maraschino “Excelsior’” Girolamo Luxardo S.p.A. gegen 1. “Maraska” radna
organizacija za proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pica, s potpunom
odgovornoscu, 2. L. AG (im Verfahren gemiss Art. 60 Abs. 2 OG)

Sachverhalt:

Die Kldgerin, eine Gesellschaft des italienischen Rechts, betreibt seit 1947 in
Torreglia bei Padua die Fabrikation von Lik6r aus Maraschinokirschen. Sie nimmt
fiir sich in Anspruch, die Rechtsnachfolgerin eines 1821 in Zara (Dalmatien) gegriin-
deten, 1944 zerstorten Unternehmens zu sein. Fiir ihre Etikette liess sie am 12.
September 1934 eine internationale Wort-Bildmarke mit Farbanspruch hinterlegen,
die heute unter Nr. R 177 207 registriert ist. Einzelne Teile hievon, nimlich das
Vogelemblem und die romische Raute, wurden dariiber hinaus selbstindig hinter-
legt und unter Nr. R 167 277 und IR 393 563 markenmissig geschiitzt. Schliesslich
wurde am 20. Juli 1953 die Form der Flasche, einmal ohne und einmal mit Bast-
umhiillung, international als dreidimensionale Marke hinterlegt und ist heute unter
Nr. R 170495 geschiitzt. Diese Marke geniesst auch in der Schweiz Schutz. Die
Kombination von Etikette und Flasche wurde schliesslich am 23. Januar 1969 unter
Nr. IR 353269 mit Farbbeanspruchung hinterlegt. Die Kligerin vertreibt ihren
Likor in der Schweiz in einer schmalen, runden Flasche aus griinem Glas mit Bast-
umhiillung und einer Etikette mit der Aufschrift “LUXARDO” sowie bis vor
kurzem den Zusatz “IL MARASCHINO ORIGINALE”.

Die einzelnen Marken der Klidgerin haben folgendes Aussehen:
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Die Beklagte 1 ist ein genossenschaftlich organisiertes Kombinat jugoslawischen
Rechts und wurde nach dem zweiten Weltkrieg in Zadar, dem friiheren Zara (Dal-
matien), gegriindet. Sie fabriziert auf dem enteigneten Geldnde der Kligerin eben-
falls Maraschino-Likor, den sie in der Schweiz durch die Beklagte 2 vertreibt. In
der Schweiz kommt ihr Produkt in schmalen, viereckigen Flaschen aus weissem Glas
mit Bastumhiillung und Etiketten mit Aufschrift “MARASCHINO DI ZARA”,
“ORIGINAL MARASCHINO” und “FOUR CENTURIES OLD TRADITION” in
den Handel. Die Beklagte 1 besitzt sowohl in Jugoslawien wie international mit
Farbanspruch hinterlegte Marken, namentlich die dreidimensionale Marke IR
278 160 vom 31. Dezember 1963, die eine Abbildung der Vorder- und Riickseite
der Flasche samt Etiketten zeigt, sowie die Wort-Bildmarke IR 386 803 vom 11.
April 1972.

IR 278 160 IR 386 803
K g *w*
:[MARASKA

RIGINAL g

MAﬁASCHINO :

Suze

Afvort 327 vol.

Nachdem die Kligerin sowohl in Italien wie in Deutschland erfolgreiche Verlet-
zungsklagen gegen die Beklagte 1 angehoben hatte, reichte sie im Mirz 1982 auch
beim Handelsgericht des Kantons Ziirich Klage gegen die Beklagte 1 und deren
schweizerische Alleinvertreterin, die Beklagte 2, ein wegen Verletzung der kligeri-
schen Markenrechte und unlauteren Wettbewerbs. Die Kldgerin beantragte gegen-
iiber beiden Beklagten ein Verbot, jugoslawischen Kirschenlik6r in der Schweiz in
bastumhiillten Flaschen samt weissen Etiketten mit ndher umschriebenen Dar-
stellungen zu verkaufen, sowie sich der Anpreisungen wie “MARASCHINO DI
ZARA”, “ORIGINAL” und “FOUR CENTURIES OLD TRADITION” zu bedie-
nen; sodann beantragte sie gegeniiber der Beklagten 1, den schweizerischen Teil
der beiden internationalen Marken IR 278 160 und 386 803 zu l16schen. Die Beklag-
ten erhoben Widerklage mit dem Antrag, der Kldgerin die Verwendung der Bezeich-
nung “IL MARASCHINO ORIGINALE” zu verbieten. Das.Handelsgericht wies am
19. Mirz 1985 Haupt-und Widerklage ab. Beide Parteien erhoben hiegegen Berufung.
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Das Bundesgericht zieht in Erwigung:

1. Berufung und Anschlussberufung sind ohne Riicksicht auf den Streitwert
zulissig (Art. 45 lit. a OG, Art. 5 Abs. 2 Satz 2 UWG).

2. Markenrechte der Kligerin konnen unter anderem verletzt werden, wenn ihre
Marke so nachgeahmt wird, dass das Publikum irregefiinrt wird (Art. 24 lit. a
MSchG). Unlauteren Wettbewerb begeht unter anderem, wer Massnahmen trifft,
die geeignet sind, Verwechslungen mit Waren eines andern herbeizufithren (Art. 1
Abs. 2 lit. d UWG).

Ist mit dem Handelsgericht eine Verwechslungsgefahr sowohl nach Marken- wie
nach Wettbewerbsrecht auszuschliessen, so ist das erste Hauptklagebegehren, es sei
den Beklagten zu verbieten, jugoslawischen Kirschenlikér in der Schweiz in der von
der Kligerin beanstandeten Aufmachung zu verkaufen, bereits aus diesem Grund
abzuweisen, und es eriibrigt sich, auf die weiteren von der Vorinstanz in diesem
Rahmen behandelten Fragen einzugehen.

Obschon fiir den Vergleich von den Marken der Kligerin auszugehen ist, ins-
besondere von der Marke IR 353 269, bezieht sich das Handelsgericht zu Recht auf
die Ausstattung, in welcher die Marken verwendet werden, d.h. einerseits auf die
Flasche “LUXARDO” der Kligerin und anderseits auf die Flasche “MARASKA”
der Beklagten. Soweit erforderlich, sind daneben auch die Marken der Kligerin
R 177 207 fur die Etikette und R 170 495 fiir die Flasche zu beriicksichtigen.

3. Ob sich die streitigen Zeichen oder Waren geniigend voneinander unter-
scheiden, ist nach dem Gesamteindruck zu beurteilen, den sie dem Durchschnitts-
kdufer machen (zum MSchG: BGE 102 II 125 E. 2, 101 II 291 f. mit Hinweisen;
zum UWG: BGE 108 11 329 f. E. 4, 103 II 213 E. 2 mit Hinweisen). Auch wenn
die streitigen Zeichen oder Ausstattungen nicht in ihre einzelnen Bestandteile auf-
gelost und diese nicht losgelost voneinander betrachtet werden dirfen (BGE 103 11
217), lisst sich ein Gesamteindruck nicht gewinnen, ohne dass auf die Elemente
eingegangen wird, die ihn bestimmen (BGE 102 II 125 E. 2 mit Hinweisen). Im
iibrigen ist fir die Beurteilung das Erinnerungsbild des Kiufers massgebend (BGE
103 IT 213 E. 2, 102 II 125 E. 2), und bei gleichartigen Waren ist ein strenger
Massstab anzulegen (BGE 102 II 125 E. 2).

4. Beide Parteien verwenden eine hohe, schlanke Flaschenform mit roter Kapsel;
die Flasche der Kldgerin ist rund und aus griinem Glas, jene der Beklagten viereckig
und aus weissem Glas. Beide Parteien umhiillen sodann die Flasche mit Bast, wobei
die Bastumhiillung der Beklagten die Flaschenecken durch Vertikalstreifen betont.
Das Handelsgericht verneint auf dieser Grundlage eine Verwechslungsgefahr. Es
hilt die Flaschenform an sich fiir gemeinfrei, ausgenommen allenfalls die runde,
schlanke und hochgezogene Form. Die Bastumhiillung weise heute nicht mehr auf
die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb hin, sondern sei weit mehr
das Kennzeichen fiir echten Maraschino; ihre Verwendung durch andere Maraschino-
Hersteller sei geniigend belegt. Daran idndere nichts, dass Maraschino von anderen
Herstellern auch ohne Bastmantel angeboten werde. Da die viereckige Flasche der
Beklagten, unterstrichen durch die Bastrippen, sich von der runden kligerischen
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Flasche deutlich unterscheide, sei eine Verwechslungsgefahr aufgrund der Elemente
Flasche und Basthille zu verneinen, was auch fiir die Marke IR 170 495 gelte. Auch
wenn die unterschiedliche Glasfarbe nicht beriicksichtigt werden kann, unterschei-
den sich die runde und die viereckige Form deutlich, wobei der Unterschied durch
die Lingsrippen in der Basthiille der Beklagten nicht abgeschwicht, sondern noch
betont wird.

5. Wichtiger als die Aufmachung der Flasche ist die Etikette zur Kennzeichnung
der Ware. Auf der schmalen Flasche wirkt diese bei beiden Parteien als hochstehen-
des Rechteck. Beide verwenden weisses Papier mit schwarzen Zeichnungen und
Schriften, die insgesamt eine graue Wirkung ergeben, zu der rote Aufschriften
kontrastieren. Unter den Zeichnungen fallen bei beiden die Ausstellungsmedaillen
auf, von denen die Kligerin 28, die Beklagten 6 abbilden. Beide verwenden sodann
ein Vogelsignet in einem Spruchband, das bei der Kldgerin zentral, bei den Beklag-
ten am oberen Rand angebracht ist. Beide Etiketten weisen schliesslich eine roémi-
sche Raute auf, die bei der Klidgerin mit “LIQUEUR”, bei den Beklagten mit
“MARASKA” beschriftet ist. Am stirksten unterscheiden sich die markanten
Aufschriften, bei der Kligerin “LUXARDO” in Rot am Kopf der Etikette und im
unteren Teil in Schwarz der Hinweis auf “GIROLAMO LUXARDO”, bei den
Beklagten “MARASKA” in Schwarz am Kopf der Etikette und zusitzlich inmitten
der Etikette in Rot “MARASCHINO DI ZARA” und “ZADAR”. Auffallend ist
schliesslich auf der Etikette der Beklagten eine Ansicht der Stadt Zadar.

Das Handelsgericht scheidet Merkmale als uncharakteristisch aus, die beim
Publikum keine echte Herkunftsvorstellung auslosen; es zdhlt dazu ausser Format
und Farbe der Etikette auch die Medaillen und die rémische Raute. Nach Ansicht
der Vorinstanz treten fiir den Betrachter der kldgerischen Etikette die kleinformati-
gen Einzeltheiten zuriick und entsteht der Eindruck einer grauen Fliche, vom roten
Schriftbalken “LUXARDQO” dominiert, wobei die Etikette den siulenartigen Ein-
druck der Flasche wiederhole. Demgegeniiber betone die Etikette der Beklagten die
Waagrechte, so mit dem roten Schriftbalken “MARASCHINO” und “DI ZARA”,
und sie werde vom schwarzen Schriftbalken “MARASKA” dominiert. Insgesamt
wirke die Etikette der Beklagten breiter, ruhender als jene der Kligerin. Sollte sich
ein Kunde an diese Unterschiede nicht erinnern, so kaufe er einfach Maraschino,
gleichgiiltig von wem. Die deutliche Unterscheidbarkeit der Etiketten habe seiner-
zeit auch dazu gefiihrt, dass die Kligerin in der Korrespondenz die Etikette der
Beklagten 1 nicht mehr beanstandet habe.

Der Beurteilung der Vorinstanz ist beizupflichten. Es mag sein, dass beim Kun-
den, dem der Markenname entfallen ist, nur der Eindruck einer rechteckigen grauen
Etikette haftenbleibt. Das berechtigt die Klidgerin indes nicht, die naheliegende,
von der Flaschenform mitbestimmte Form der Etikette und den schwarzen Druck
auf weissem Papier zu monopolisieren, auch wenn damit eine dhnliche Wirkung
entsteht. Im iibrigen wiirdigt die Vorinstanz sowohl das Vogelemblem als auch die
romische Raute, die an sich selbstindig markenmadssig geschiitzt sind (IR 167 277,
IR 393 563), nur als Teil der Gesamtmarke und des Gesamteindrucks, und die
Kléagerin hat sich zu Recht damit abgefunden. Dagegen beruft sich die Kligerin auf
die Rechtsprechung, nach welcher bei Wort-Bildmarken dem Bildbestandteil gros-
sere Bedeutung zukomme als dem Wort, weil er besser im Gedichtnis des Durch-
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schnittskdufers haftenbieibe (BGE 103 II 217 mit Hinweisen). Das setzt indes
einprigsame, auffallende Bildelemente voraus, wie sie vorliegend nicht gegeben
sind, weil die von der Kldgerin verwendeten Bildteile im eher diffusen grauen
Gesamteindruck der Etikette praktisch untergehen. Im Gegensatz dazu wirkt eine
Etikette der Beklagten lockerer und hebt die einzelnen Elemente deutlicher hervor.

Zusammenfassend ergeben sich trotz gewisser Ahnlichkeiten im Gesamteindruck
und in einzelnen Bildelementen sogar aus der Erinnerung doch zwei deutlich genug
unterscheidbare Etikettenbilder. Das gilt nicht nur fiir die im Verkehr verwendeten
Etiketten, sondern auch beziiglich der entsprechenden Marke R 177 207. Bei dieser
Sachlage kommt es nicht entscheidend darauf an, ob die Klédgerin in der Korrespon-
denz aus den sechziger Jahren der Neufassung der Etikette in der vorliegend streiti-
gen Form zugestimmt hat oder jedenfalls der Ansicht war, dass die neue Etikette
nun nicht mehr zu Verwechslungen Anlass gebe.

6. Nach dem angefochtenen Urteil vermag der Gesamteindruck von Etikette
und bastumbhiillter Flasche eine Verwechslungsgefahr ebenfalls nicht zu begriinden.
Die Vorinstanz stiitzt sich daflir namentlich auf die runde bzw. viereckige Flaschen-
form und die farbigen Aufschriften.

Auch in dieser Hinsicht ist dem angefochtenen Urteil beizupflichten. Dabei ist
nicht zu iibersehen, dass Maraschino von Drittfirmen mehrfach in einer Aufmachung
vertrieben wird, welche hinsichtlich Flaschenform, Bastumhiillung und Etikette
einen dhnlichen Gesamteindruck ergibt. Das schliesst zwar nicht aus, dass die
Kldgerin jhre Markenrechte geltend machen kann, hat aber gleichwohl zur Folge,
dass der Kunde, falls er beim Kauf von Maraschino auf die Herkunft iiberhaupt
Wert legt, besondere Aufmerksamkeit aufwenden und sich eben bestimmte Einzel-
heiten, am besten die eigentliche Herkunftsbezeichnung “LUXARDO” bzw.
“MARASKA”, merken muss.

Demgegeniiber beruft sich die Kligerin erfolglos darauf, dass ein Schidiger,
der an ein fremdes Zeichen heranschleiche, sich nicht damit begniigen diirfe, gerade
nur knapp hinter die Lauterkeitslinie zuriickzugehen. Dem Umstand, dass die
Beklagte 1 sich offenbar bis in die sechziger Jahre als Rechtsnachfolgerin der Firma
Luxardo betrachtet und deren Etikette damals noch stark nachgeahmt hat, hilt das
Handelsgericht zu Recht entgegen, von den Beklagten diirfe nicht mehr verlangt
werden, als dass eine Verwechslung vermieden werde. Das gilt um so mehr, als die
Beklagte 1 die neue Etikette aufgrund von Verhandlungen, wenn nicht im Einver-
nehmen mit der Kldgerin entwickelt hat.

Der unwidersprochenen Feststellung, dass wihrend 30 Jahren keine Verwechs-
lungen vorgekommen sind, misst das Handelsgericht keine entscheidende Bedeutung
zu; es erklirt indes zutreffend, dass auch dieser Umstand fiir die Richtigkeit seiner
Beurteilung spricht.

Mit Bezug auf das erste Hauptklagebegehren ist daher das angefochtene Urteil zu
bestitigen.

7. Mit dem zweiten Hauptklagebegehren verlangt die Klidgerin das Verbot
gewisser Angaben auf den Etiketten der Beklagten. Sie beruft sich dafiir auf Art. 1
Abs. 2 lit. d UWG, wonach insbesondere unrichtige oder irrefiihrende Angaben iiber
eigene Waren und Geschiftsverhiltnisse gegen Treu und Glauben verstossen. Die
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Kligerin beanstandet die hervorstechende Bezeichnung “MARASCHINO DIZARA”,
den ebenfalls auffallenden Hinweis “ORIGINAL” und den unauffilligen Vermerk
“FOUR CENTURIES OLD TRADITION”. Das Handelsgericht verneint einen téu-
schenden Charakter dieser Angaben.

a) ““Maraschino” ist nach dem angefochtenen Urteil die Sachbezeichnung fiir
einen bestimmten Likor, der als Produkt aus Dalmatien bekannt war, lange bevor
das Gebiet zu Italien kam. Auch wenn Maraschino heute als Folge des zweiten Welt-
kriegs auch in Italien hergestellt werde, bringe das Publikum den Likor nicht mit
einem einzigen Ort und erst recht nicht mit Italien, sondern einfach mit dem siid-
lichen Teil Europas in Zusammenhang. “MARASCHINO DI ZARA” kniipfe sodann
lediglich an eine historische Begebenheit an. Auch wenn der jugoslawische Staat
die Erinnerung an die italienische Sprache und Kultur auszulschen versuche,
konne es der Beklagten 1 nicht verwehrt werden und sei es nicht irrefithrend,
diesen historischen Namen zu verwenden und dadurch die Tradition aufleben zu
lassen. Die Uberlieferung von Maraschino sei nun einmal mit der Stadt Zara (Zadar)
verbunden, wo die Beklagte 1 zu Hause sei.

Die Kldgerin anerkennt, dass die Beklagte 1 auf ihrer Etikette ausdriicklich Zadar
als Herstellungsort nennt. Der Hinweis auf “Zara’ sei aber fiir die jiingere Genera-
tion ein Phantasiewort und wegen des offensichtlich italienischen Sprachgehalts
ein mittelbarer Herstellungshinweis. Anders als ‘‘Maraschino aus Zadar” sei
“MARASCHINO DI ZARA” geeignet, iiber die Herkunft des Erzeugnisses irre-
zufiihren. Da Jugoslawien mit Erfolg die Erinnerung an die italienische Sprache und
Kultur auszuldschen suche und auch die Beklagte 1 nie irgendwelche Beziehung zu
Italien gehabt habe, sei die Bezeichnung geeignet oder gar bestimmt, das Publikum
iber die Herkunft des Likors zu tduschen.

Die Riige ist unberechtigt. Wer die Identitit von Zara und Zadar nicht kennt,
konnte zwar aus der italienischen Fassung des Hinweises auf ein italienisches
Produkt schliessen. Das wird indes eindeutig dadurch verhindert, dass nicht nur
deutlich und wiederholt “Zadar (Yugoslavia)” als Herkunftsort genannt, sondern
auch eine Stadtansicht von Zadar auffillig angebracht wird.

b) Den Hinweis “ORIGINAL” hilt das Handelsgericht fiir berechtigt, weil der
Lik6r der Beklagten aus den bekannten Maraschinokirschen von Zara und Um-
gebung hergestellt werde. Dass das nicht nach dem Rezept der Kldgerin geschehe,
sei unerheblich, weil der Kunde das Produkt nicht mit einem bestimmten Rezept
verbinde. Es diirfe geradezu als selbstverstindlich vorausgesetzt werden, dass ver-
schiedene Maraschino-Hersteller nach verschiedenen Rezepten arbeiteten und dass
es fir den Kunden geschmackspezifische Komponenten gebe. ““Original” besage
auch nicht, dass echter Maraschino nur von einem einzigen Hersteller produziert
werde.

Bei mehrdeutigen Begriffen ist nach Ansicht der Kldgerin eine Irrefiihrung schon
dann zu bejahen, wenn das Erzeugnis nicht allen moglichen Begriffsinhalten ent-
spreche. Auch wenn der Hinweis auf den urspriinglichen Herstellungsort zutreffe,
konne unter einem Original-Getriink auch ein Getrink nach altem Rezept ver-
standen werden, namentlich im Zusammenhang mit der Behauptung einer vier-
hundertjghrigen Tradition. Das traditionelle Maraschinorezept habe insbesondere
ohne Industriealkohol auskommen miissen, wie ihn die Beklagte 1 verwende.
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Notfalls miisste die Sache zur Beweiserhebung iiber das von ihr verwendete Rezept
an das Handelsgericht zuriickgewiesen werden.

Eine Irrefihrung durch mehrdeutige Begriffe schon dann zu bejahen, wenn der
Sachverhalt nicht allen moglichen Begriffsinhalten entspricht, geht offensichtlich
zu weit; die Behauptung wird denn auch von der Kldgerin nicht belegt. Massgebend
ist der Sinn, den das kaufende Publikum in guten Treuen der Ausserung beimessen
darf (BGE 106 IV 223 E. 4, 94 IV 36 mit Hinweis). Ist ein Begriff mehrdeutig,
so muss das Publikum zwar nicht mit allen denkbaren, wohl aber mit den gebriuch-
lichen Inhalten rechnen. So kann beispielsweise ‘‘permanence dentaire” durchaus
als 24-Stunden-Betrieb gemeint sein und verstanden werden, doch ist die Bezeich-
nung auch dann nicht irrefilhrend, wenn der Betrieb nicht durchgehend, sondern
nur zusitzlich am Abend und stundenweise an Feiertagen sichergestellt ist (BGE
102 1V 264). Die Bezeichnung “ORIGINAL” ist fiir sich allein gestelit zu unbe-
stimmt, als dass sie auf die Verwendung eines alten Rezepts bezogen werden miisste,
wenn sie wie hier nach dem Zusammenhang auch als Hinweis auf das Ursprungsland
des Maraschino verstanden werden kann.

¢) Anders als “ORIGINAL” kniipft der Hinweis “FOUR CENTURIES OLD
TRADITION” klarerweise an die Uberlieferung an. Nach dem angefochtenen Urteil
kann daraus aber nicht ernsthaft auf eine Herstellung nach einem wihrend 400 Jah-
ren unverdnderten Rezept geschlossen werden. Der durchschnittliche Kunde sehe
darin eher einen Hinweis auf das Know-how, auf Konnen und Erfahrung in der
Herstellung, die am Ort vorhanden seien, und auf die Urproduktion des Rohstoffes
an diesem Ort. Vor 400 Jahren sei nach der Sage der Maraschino entdeckt worden.
Seit zwei Jahrhunderten werde er industriell hergestellt, auch von der Kligerin.
Die Beklagte 1 diirfe sich auf diese Tradition berufen, weil sie den Maraschino
zwar nach einem neuen Verfahren, aber unter Ausniitzung der Erfahrung und des
Konnens der am Ort gebliebenen Unternehmer und Angestellten herstelle. Wort-
laut und Gestaltung ergiben zudem ehereinen reisserischen Hinweis der Beklagten 1
auf die Tradition des Ortes als die Behauptung einer 400jihrigen Tradition ihres
Hauses.

Demgegeniiber weist die Kldgerin darauf hin, dass der Vermerk iiber die vier Jahr-
hunderte alte Tradition unmittelbar auf die Angabe “PRODUCED BY MARASKA
ZADAR (YUGOSLAVIA)” folgt. Die Beklagte 1, die kaum 40 Jahre alt sei, diirfe
sich nicht ohne nihere Erklirung der Tradition ihrer Branchen rihmen. Anders
entscheiden hiesse, dass sich jeder auf die Erfahrung seiner Konkurrenten berufen
diirfe, statt mit seinen eigenen Leistungen zu werben.

Der Hinweis auf eine 400jihrige Tradition ist nicht zu vergleichen mit der An-
gabe des Griindungsjahres einer Firma (BGE 70 II 158 ff.). Er kénnte allerdings
auf einen seit 400 Jahren bestehenden Betrieb der Beklagten 1 hindeuten, nicht
aber, wenn er mit dem Vermerk “MARASCHINO DI ZARA” in Verbindung
gebracht wird. Diese Bezeichnung beherrscht die Etikette und prigt den Eindruck
des Kunden derart, dass das von der Kligerin befiirchtete Missverstindnis ver-
mieden werden diirfte. Dass im Gebiet von Zadar eine 400jihrige Maraschino-
Tradition besteht, ist unbestritten. Die Berufung erweist sich auch in dieser Hin-
sicht als unbegriindet.
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d) Das zweite Hauptklagebegehren ist deshalb ebenfalls abzuweisen. Damit ent-
fillt auch eine Gutheissung des letzten Hauptklagebegehrens auf Nichtigerklirung
der Marken der Beklagten 1. Es ist daher unerheblich, dass dieses beziiglich der
Marke IR 278 160 wegen Nichterneuerung offenbar gegenstandslos geworden ist.

8. Die Beklagten beanstanden mit ihrer Widerklage die auf der Flasche der
Kligerin markant angebrachte Bezeichnung “IL MARASCHINO ORIGINALE”;
sie erblicken darin eine Irrefihrung und verlangen gestiitzt auf Art. 1 Abs. 2 lit. b
UWG, der Kligerin sei zu verbieten, die Bezeichnung zu verwenden. Nach dem
angefochtenen Urteil ist die Kldgerin sicher nicht die einzige Herstellerin von
Original-Maraschino. Der Hinweis werde jedoch von den Kunden auch nicht in
diesem Sinn verstanden, sondern als reisserische Anpreisung, die ein Werturteil,
nicht ein Sachurteil enthalte. Auf ein solches Verstindnis sei das Publikum im
Zeitalter der Superlative in allen Medien ohnehin eingestellt.

a) Die Beklagten stiitzen ihre Anschlussberufung darauf, dass die Klagerin mit
dem Wort ““il”” eine Alleinstellung beanspruche. Die Kligerin nehme denn auch in
ihrer Klageschrift fiir sich in Anspruch, das heutige Produkt Maraschino wie die
Flasche und ihre Umhiillung geschaffen zu haben; sie wolle daher dem Kunden
vormachen, den wirklichen Original-Maraschino zu verkaufen, wéhrend alle ande-
ren Produkte Nachahmungen seien. Anders als schnell gesprochene Fernsehwerbung
wiirden Angaben auf der Verpackung vom Konsumenten heute ernst genommen.

b) Die Kligerin fiihrt aus, sie verwende mittlerweile den beanstandeten Audruck
nicht mehr, und es bestiinden keine Anzeichen fiir eine Wiederaufnahme. Da in
dieser Hinsicht das Novenverbot (Art. 55 Abs. 1 lit. ¢ OG) nicht gilt (Birchmeier,
Bundesrechtspflege, S. 205), wurde die Stellungnahme der Beklagten eingeholt
(Art. 72 BZP i.V.m. Art. 40 OG). Diese halten dafiir, die Erkldrung kénne nur als
Anerkennung der Widerklage ausgelegt werden, bei der die Kligerin zu behaften
sei. Die Widerklage sei im iibrigen nicht gegenstandslos, weil ein Verzicht auf die
beanstandete Ausserung nicht bewiesen und nach dem bisherigen Verhalten der
Kligerin eine Wiederholungsgefahr nicht auszuschliessen sei.

Angesichts dieser Einwinde der Beklagten kann im vornherein nicht angenom-
men werden, die Widerklage sei gegenstandslos geworden. Ebensowenig ldsst sich
auf eine Anerkennung der Widerklage schliessen, da die Kligerin ausdriicklich
deren materielle Behandlung und Abweisung beantragt.

c) In der Sache selbst macht die Kldgerin unter Berufung namentlich auf deut-
sche Literatur geltend, die Verwendung des bestimmten Artikels “il”” werde vom
Publikum' nicht als Behauptung einer Alleinstellung verstanden, anders als etwa
“Punico Maraschino originale”. In der Schweiz hat sich die Rechtsprechung — so-
weit ersichtlich — nicht besonders, die Lehre nur vereinzelt mit dieser Frage befasst.
Kiinzle (Die vergleichende Werbung im schweizerischen Wettbewerbsrecht — de lege
lata und de lege ferenda, in: WuR 34/1982, S. 146) hilt fiir typisch, dass die Um-
worbenen in solchen Fillen die Alleinstellung gar nicht erkennen. Er stiitzt sich
auf die deutsche Lehre, nach welcher in der Regel die blosse Verwendung des
bestimmten Artikels vom Publikum nicht als Beanspruchung der Alleinstellung
verstanden wird (Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 13. Aufl.,, N. 70 zu § 3
UWG; Helmut Eichmann, Die vergleichende Werbung in Theorie und Praxis, Koln
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usw. 1967, S. 142 f)). Dem ist beizupflichten, auch wenn offenbar die deutsche
Rechtsprechung der Lehre nicht gefolgt ist. Weil es dabei auf das Verstindnis des
Publikums ankommt, ist es auch nicht entscheidend, ob die Kligerin selbst eine
Alleinstellung zu haben glaubt, wie die Beklagten vorbringen.

Damit erweist sich die Anschlussberufung ebenfalls als unbegriindet.

Anmerkungen
Der vorliegende Streitfall betrifft zwei voneinander unabhiingige Aspekte:

1. Vorerst ging es um die Frage, ob in der gesamten Aufmachung zwischen der
“Maraska”-Flasche der Beklagten und der “Luxardo’-Flasche der Kligerin Ver-
wechslungsgefahr bestehe. Das Bundesgericht hat dies verneint. Bei den Etiketten
bestiinden zwar etliche iibereinstimmende einzelne Bildelemente, die jedoch “im
eher diffusen grauen Gesamteindruck der Etikette praktisch untergehen”. Unter
diesen Umstinden sei der Verschiedenheit zwischen den Markennamen ‘“‘Luxardo’
und ““Maraska’ entscheidende Bedeutung beizumessen. Zusétzlich falle ins Gewicht,
dass die lange, schmale Flaschenform mit Bastumhiillung fir Maraschino-Likor all-
gemein iiblich geworden sei, und schliesslich unterscheide sich die Flasche der Be-
Klagten zusitzlich durch ihre runde Form von der viereckigen Flasche der Kligerin.

Das Bundesgericht hat hier bei der Anwendung des richterlichen Ermessens eine
etwas bedenkliche Milde walten lassen. Im Fall Disch gegen Denner betreffend eine
Choco-Dragées-Packung wurde ein bedeutend strengerer Massstab angelegt (BGE
103 II 211). Vermutlich lisst sich dies dadurch erkliren, dass in jenem Fall die
bewusste Nachahmung der in Frage stehenden Packung offensichtlich war. Im Fall
“Luxardo’” gegen ‘‘Maraska’ haben die Flaschen beider Parteien schon wihrend
30 Jahren auf dem Markt ohne Anstand koexistiert. Ausserdem haben offenbar vor
etwa 30 Jahren Verhandlungen stattgefunden, und die Beklagte behauptet, die
Kligerin habe damals die Aufmachung ihrer Flasche genehmigt. Die Genehmigung
ist umstritten, nicht aber die tatsichliche Koexistenz wihrend 30 Jahren. Gemiss
Bundesgericht spielt dies rechtlich keine wesentliche Rolle, aber moglicherweise hat
sich unser hochstes Gericht im Rahmen des richterlichen Ermessens doch gerade
durch diese Aspekte beeinflussen lassen.

Interessehalber sei erwihnt, dass der Deutsche Bundesgerichtshof in einem
Parallelprozess mit Urteil vom 18. September 1981 die Verwechslungsgefahr
zwischen den ‘“Luxardo”- und “Maraska”-Flaschen bejaht hat; fir Einzelheiten
siche GRUR 1982, S. 111.

2. Zweitens war zu priifen, ob gewisse Berihmungen auf den Etiketten gegen
die Regeln des lauteren Wettbewerbs verstossen. Sowohl das Handelsgericht Ziirich
als auch das Bundesgericht haben simtliche beanstandeten Werbetexte in gross-
ziigiger Weise als zuldssig erachtet. Massgebend war dabei die grundsétzlich richtige
Uberlegung, dass man bei Werbetexten keine kleinlichen Massstibe anlegen soll,
denn das nachgerade abgebrithte Publikum hat sich an einen saloppen Sprach-
gebrauch gewohnt. Aber entscheidend sind letzten Endes die Umstinde des ein-
zelnen Falles. In einem Fall betreffend die Inserate in der besonders werbeaktiven



267

Radio- und Fernsehbranche hat das Bundesgericht seinerzeit strenger geurteilt
(BGE 94 1V 34, der Fall wurde lediglich wegen der Frage des strafrechtlichen Vor-
satzes an die Vorinstanz zuriickverwiesen). Im BGE 106 IV 218 betreffend Werbe-
spriche im Teppichhandel hat es dann allerdings eine sehr large Auslegung des
Wortes ‘‘Fabrikant’ zugelassen, und gemiss dem jetzt vorliegenden Entscheid wird
auch dem Sinngehalt des Wortes “Original” nur noch geringe Bedeutung bei-
gemessen.

Immerhin darf man die Werbefreiheit nicht iibertreiben und dem Durchschnitts-
publikum keine allzu kritisch-abwigende Uberlegungen zumuten. Bedenklich
erscheint in diesem Zusammenhang die von beiden Parteien vorgebrachte Ver-
teidigungsargumentation, es handle sich bei ihren Behauptungen offensichtlich um
nicht ernst zu nehmende, reisserische Reklame. Im vorliegenden Fall lassen sich die
Werbespriiche ‘‘Four Centuries old Tradition oder ‘Il Maraschino Originale” doch
wohl kaum als reisserische Reklame rechtfertigen.

Im bereits zitierten deutschen Parallelprozess wurden die beiden vorerwidhnten
Texte als unzuldssig erklirt, und ich moéchte mich persénlich dieser Meinung an-
schliessen (die Kldgerin und Widerbeklagte hat iibrigens den Slogan ‘Il Maraschino
Originale” noch wihrend des Verfahrens vor Bundesgericht fallengelassen).

D.C. Maday

Art. 18 et 26 LMF, art. 1 al 2 lit. b LCD et art. 3 al. 3 OCF réglant 'utilisation du
nom “Suisse’’ pour les montres — “QUALITY CONTROL”

— La présence d’'un nom géographique sur la marchandise est de nature d en
indiquer la provenance (c. 4a).

— La mise en évidence sur des montres du mot “SWITZERLAND”’, notamment
en ligison avec ““CONTROL”, éveille trompeusement l'idée que les montres
sont un produit suisse (c. 4b).

— Il n’en va pas de méme du sigle SQ (c. 4e).

— Publication du dispositif de Uarrét pour protéger le demandeur de nouveaux
actes illicites et pour mettre en garde le public (c. 5).

— Le demandeur n’a pas un intérét digne de protection a I'admission de I'action
en constatation de trouble lorsque l'action en cessation de trouble est fondée

{c. 6).

— Das Vorhandensein einer geographischen Bezeichnung auf einer Ware weist
auf deren Herkunft hin (E. 4a).

— Das Anbringen des Wortes “SWITZERLAND”’ auf Uhren, namentlich in Ver-
bindung mit “CONTROL?”, lisst falschlicherweise vermuten, dass diese Uhren
ein Schweizer Erzeugnis sind (E. 4b).

— Dies gilt nicht fiir das Sigel SQ (E. 4e).

— Verdffentlichung des Urteilsdispositivs, um den Kliger vor weiteren unlaute-
ren Handlungen zu schiitzen und das Publikum zu warnen (E. 5).
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— Der Kliger hat kein rechtserhebliches Interesse an der Beurteilung einer Fest-
stellungsklage, solange eine Unterlassungsklage begriindet ist (E. 6).

Arrét de la cour de justice de Genéve du 16 mai 1986 dans la cause Fédération
de Tindustrie horlogere suisse c. Saiposa S.A.

Saiposa S.A. expose, offre et vend des montres 4 quartz, d’origine asiatique, de
marque “Taipo”, dont le fond du boitier, & 'extérieur, porte une vignette sur
laquelle est imprimée, en rouge, la mention “QUALITY CONTROL PASSED IN
SWITZERLAND”, entourant un sigle ““SQ”, stylisé.

—
=)
=

Ces montres sont notamment exposées dans des vitrines extérieures, sises au
No. 17 de la rue de la Croix d’Or, a Genéve, accompagnées d’une affichette portant
la méme mention.

La publicité de Saiposa S.A. relative a ces montres fait précéder ladite mention
de la phrase: “Toutes les montres Taipo Quartz importées subissent un controle
de qualité et portent la vignette incriminée.”” Le méme texte est repris tant en
allemand qu’en anglais.

Saiposa S.A. admit que, depuis 1979, elle importe en Suisse, en vue de la vente
ou de la “réexportation”, des montres 4 quartz d’Extréme-Orient, dont elle fait le
commerce sous les marques Taipo Quartz et SQ.

Il est constant que ces montres sont contrdlées au sein des locaux de Saiposa
S.A., avant d’&tre revendues, contrdle qui porte sur 1’état, le fonctionnement et
“’exactitude’ des montres.

La défenderesse, au début de 'année 1981, a questionné la Chambre de com-
merce et d’industrie de Genéve pour savoir si elle avait le droit d’apposer sur ces
montres-13 “fabriquées 4 I’étranger, mais controlées en Suisse”, I'indication ‘“Quality
controlled in Switzerland’. La Chambre répondit affirmativement, le 9 mars 1981
“pour autant que le contrdle soit effectivement fait et que I'inscription sur les
montres ne puisse préter & confusion”.

Les faits dénoncés par la Fédération de I'industrie horlogére suisse & Bienne
(ci-aprés FH) lui ont été appris par le “Controle officiel de la qualité des montres”
(ci-aprés CTM) qui, en date du 30 avril 1984, précisa: ““(...) nous vous signalons
que les frais de I’enquéte de nos deux experts dans cette affaire (auprés de Saiposa
S.A.) se sont élevés a Fr. 461.— (...). Notre délégation d’exécution et de sanctions
nous a chargés de vous envoyer cette facture pour le cas ol vous seriez en mesure
de mettre cesfrais 4 la charge de M. Jean-Martin Keller (administrateur de Saiposa).”

Saiposa S.A. conclut au déboutement de la demanderesse de toutes ses con-
clusions et a la condamnation de celle-ci aux dépens.
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Considérant en droit:

4. En se livrant a Pactivité que FH critique, Saiposa S.A. viole, selon la de-
manderesse, tant les art. 18 al. 3 et 26 LMF, que T'art. 3 al. 3 de 'ordonnance du
Conseil fédéral “réglant I'utilisation du nom ‘Suisse’ pour les montres” (23 dé-
cembre 1971) (ci-aprés I'ordonnance). Par ailleurs, cette activité tomberait égale-
ment sous le coup de I'art. 1 al. 2 lit. b LCD.

Saiposa S.A. admet que I'usage des mots “Suisse, Switzerland” peut étre interdit
g'il est susceptible de faire accroire I'idée inexacte que la montre est d’origine
suisse, mais soutient que cette circonstance n’est pas réalisée par 'emploi de son
label “Quality control passed in Switzerland™.

a) La vignette litigieuse est de forme circulaire et comprend en son centre la
marque figurative SQ, complétement entourée d’un cercle, autour duquel figure
la mention “QUALITY CONTROL PASSED IN SWITZERLAND”, imprimée
en petits caractéres majuscules.

La disposition des mots de cette phrase est astucieuse, en ce sens que la phrase,
qui commence 4 gauche, finit sur la droite par le mot “in”, alors que le mot “Switzer-
land” est situé au milieu, en bas. L’oeil étant habitué a lire facilement les textes
horizontaux ou proches de I'horizontale, le mot de la vignette qui frappe immédiate-
ment est “SWITZERLAND”, ce d’autant plus qu’il apparait espacé des mots qui
lentourent. A seconde vue, le mot “CONTROL” apposé au milieu, en haut, se
détache également.

Méme si la lecture attentive du texte de la vignette ne laisse pas de doute sur sa
signification, il n’en reste pas moins que le mot qui frappe d’emblée est “SWITZER-
LAND”, éventuellement en liaison avec le mot “CONTROL”.

En indiquant la provenance d’un produit, le commercant entend qualifier la
qualité de celui-ci: “L’indication de provenance consiste dans le nom de la ville,
de 1la localité, de la région ou du pays qui donne sa renommeée au produit” (art. 18
al. 1 LMF).

La seule présence d’un nom géographique, apposé sur le produit, est de nature a
indiquer la provenance de celui-ci (ATF 34 1382 c. 4), que ce résultat ait été voulu
ou non. [’usage d’une indication de provenance n’est cependant interdite que si
elle n’est pas réelle (art. 18 al. 3 LMF), définition qui englobe également les cas
ol celle-ci peut laisser faussement accroire que la marchandise provient de cet
endroit géographique-la (Troller, Immterialgiterrecht, 3¢me éd., vol. 1, p. 321/22;
SJ 1984, p. 268, c. 2).

Etant constant que les produits litigieux ‘“Taipo” sont de fabrication étrangere,
la demanderesse peut ainsi se prévaloir de 'usurpation de Iindication de pro-
venance ““‘Switzerland’” résultant tant de 'utilisation de la vignette litigieuse sur les
montres en question, que de la vente de ces montres, de leur mise en vente ou en
circulation (art. 18 al. 3 LMF), ainsi que de 'utilisation de cette vignette par Saiposa
S.A. dans ses enseignes, annonces, prospectus, lettres ou papiers de commerce
(art. 26 LMF applicable également aux délits civils; Matter, Commentaire, ad
art. 26 LMF, note 15).
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b) Le Conseil fédéral, faisant usage de la délégation contenue a I'art. 18bis LMF,
a donné dans son ordonnance la définition de la montre suisse (art. 2) et les condi-
tions d’utilisation du nom “‘suisse’® pour ce produit:

“Le nom ‘Suisse’, les indications telles que ‘suisse’, ‘produit suisse’, ‘fabriqué en Suisse’,
‘qualité suisse’ ou d’autres dénominations qui contiennent le nom ‘Suisse’ ou qui peuvent
&étre confondues avec celui-ci ne doivent étre utilisés que pour des montres suisses.

Le ler alinéa s’applique méme lorsque ces dénominations sont utilisées soit en traduction
(en particulier ‘Swiss’, ‘Swiss Made’) soit avec l'indication de la provenance véritable de la
montre, soit avec 'adjonction de mots tels que ‘genre’, ‘type’, ‘facon’ ou d’autres combinaisons
de mots.

L’utilisation comprend, outre Papposition de ces indications sur les montres ou leur em-
ballage:

a) La vente, la mise en vente ou en circulation de montres munies d’une telle indication;
b) L’apposition sur des enseignes, annonces, prospectus, factures, lettres ou papiers de com-
merce.”

Aux termes de ces dispositions, les indications qui attestent d’une provenance
suisse ne peuvent étre apposées que sur des montres que I'ordonnance qualifie de
suisses, d’est-a-dire, et notamment, celles dont le mouvement est assujetti au con-
trole légal en Suisse (art. 2 al. 1 lettre de 'ordonnance).

Le but de Tart. 18 LMF est de protéger le public (ATF 72 II 385) et c’est la
maniére de voir des acheteurs moyens qu’il importe de considérer (ATF 69 II 204
c. 5).

Sous ces réserves, il ne saurait étre donc question, comme le laisse entendre
Saiposa S.A., d’interdire purement et simplement toute référence a la Suisse dans
une publicité concernant des montres étrangéres. FH n’a d’ailleurs jamais soutenu
une telle argumentation. Partant, le grief d’inconstitutionnalité de I’ordonnance
soulevé par la défenderesse n’a aucune pertinence.

Les montres “Taipo’ étrangeres de la défenderesse sont des produits bon marché
et d’une consommation courante. L’examen de ces montres par des acheteurs
potentiels restera donc superficiel, comme celui de la vignette litigieuse, tant il
est vrai que la clientéle qui achéte un produit de grande consommation est une
clienttle non avertie ne prétant pas beaucoup attention 4 I'examen des marques
et mentions qu’il porte, ni & la signification que celles-ci peuvent avoir (ATF 79 I1
22).

Il suit de ce qui précéde que la mise en évidence typographique du mot
“SWITZERLAND”, remarqué pour lui-méme ou en liaison avec “CONTROL”,
éveille trompeusement I'idée que lesdites montres Taipo sont un produit suisse.
Partant, la vignette litigieuse, nonobstant le texte clair qu’elle comporte, aprés une
lecture attentive, comprend, pour des montres étrangéres, une indication trompeuse
de provenance dont I'utilisation est prohibée par I'art. 3 de 'ordonnance.

¢) Il est admis que la LCD s’applique concurremment avec la LMF (ATF 93 II
269 et citations; ST 1984, p. 268).
Est réputée concurrence déloyale au sens de l’art. 1 al. 1 et 2 lit. b LCD:

“tout abus de la concurrence économique résultant d’'une tromperie ou d’un autre procédé
contraire aux régles de la bonne foi

Enfreint les régles de la bonne foi, par exemple, celui qui: donne des modifications in-
exactes ou fallacieuses sur (...) ses marchandises (...).”
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Saiposa S.A. affirme ne commettre aucun acte de concurrence déloyale, puisque
seules les montres suisses sont soumises & un contrdle officiel, alors qu’elle indique
clairtement que ses montres sont d’origine étrangére.

En cette matiere également, 'examen auquel doit procéder la Cour se fait par
référence au public suisse, étant précisé que I'acte de concurrence déloyale ne
suppose chez son auteur ni mauvaise foi ni faute; une violation objective des régles
de la bonne foi suffit (ATF 107 11 363).

S’il est exact que seules les montres suisses (au sens de Pordonnance) peuvent
étre soumises 2 un contrdle technique effectué en Suisse, la mention apposée sur
la vignette n’est pas de nature 3 aggraver “la tromperie dans P'usurpation” de
provenance (art. 18 LMF), comme le soutient FH. Par contre, cette mention
constitue un acte de concurrence déloyale puisque, par I'affirmation certes exacte
d’un tel contrdle, Saiposa S.A. éveille dans Pesprit du consommateur I'idée fausse
que le contrdle qu’elle mentionne est celui qui est institué par 'ordonnance. L’exis-
tence du contrdle officiel est un fait connu de P'acheteur moyen en Suisse pour
étre fréquemment mentionné dans la presse, méme non spécialisée.

d) Constituent également des actes de concurrence illicite, au sens de lart. 1
al. 2 lit. b LCD, les faits relevés sous chiffre 4a supra, Saiposa S.A. donnant, par les
pratiques commerciales dénoncées dans la présente procédure, des indications
inexactes et fallacieuses sur ses produits.

e) Il n’en va pas de méme du sigle SQ, dont I'aspect figuratif ne suggére méme
pas la référence a ces deux lettres de I'alphabet.

Dans ces conditions, il est superflu d’examiner si, comme le soutient FH, la
marque SQ constituerait abréviation trompeuse de Swiss Quality.

5. Selon la jurisprudence, 'action en cessation de trouble se justifie lorsqu’existe
le risque d’une répétition de Facte illicite (ATF 92 II 268). Cette circonstance est
présentement réalisée puisque Saiposa S.A., refusant toutes les propositions de
réglement amiable faites par FH, entend se prévaloir de I'avis que lui donna la
Chambre de commerce et d’industrie de Geneve, I'interprétant dans un sens mani-
festement incompatible avec les textes légaux et la jurisprudence qui en découle.

Dans ces conditions, et Saiposa S.A. n’ayant nullement déclaré qu’elle se sou-
mettrait au jugement i intervenir dans I’éventualité ol il serait contraire aux con-
clusions qu’elle a prises, il y a lieu d’ordonner la destruction de la vignette litigieuse,
ainsi que celle de tous les supports publicitaires ou commerciaux qui reproduisent
ladite vignette (art. 32 al. 2 LMF et art. 2 al. 1 lit. ¢ LCD).

En imposant a Saiposa S.A. la cessation du trouble qu’elle crée, la Cour menacera
les organes de la défenderesse des peines prévues par P'art. 292 CPS (ATF 92 IT 268).
Par contre il n’y a pas lieu de prononcer I’astreinte requise, la demanderesse n’ayant
pas démontré en quoi cette mesure serait justifiée, a coté de la menace prévue a
Tart. 292 CPS.

Enfin, et toujours pour les raisons évoquées ci-dessus, la Cour ordonnera la
publication du dispositif du présent arrét, cette mesure apparaissant nécessaire
pour protéger FH de nouvelles utilisations abusives du mot “Suisse” pour les
montres étrangéres “Taipo” de la défenderesse, ainsi que pour mettre en garde le
public (ATF 93 II 270 c. 8). La publication du dispositif interviendra une fois aux
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frais de Saiposa S.A., dans trois journeaux a choix de FH, sur une colonne rédac-
tionnelle, en caractéres “corps de base™.

6. Aux termes de la jurisprudence, Vaction en constatation de trouble ne peut
étre accueillie que si la demanderesse 4 un intérét digne de protection a son ad-
mission. Cet intérét n’existe pas en esp&ce, puisque I’action en cessation de trouble
est admise (ATF 104 II 133 et citations) et qu’elle présuppose I'existence des
droits de FH, dont celle-ci requiert la constatation (ATF 96 11 131 c. 2 et citations).

Art. 944 al 1 CO et art. 38 al. 1 ORC — “CROIX-D’'OUCHY”

— Le principe de la véracité des raisons de commerce a un caractére impératif
d’ordre public; il suffit qu'une raison puisse induire en erreur pour que
Pinscription doive étre refusée.

— La désignation “CROIX-D’OUCHY” risque d’induire en erreur si elle est
utilisée pour un restaqurant situé a plus de 300 m de la croisée formant le
lieudit.

— Im Jffentlichen Interesse ist der Grundsatz der Firmenwahrheit zwingend;
fiir die Zuriickweisung einer Firma geniigt die mogliche Irrefiihrung.

— Die Bezeichnung “Croix-d’Ouchy’ kann irrefiihren, wenn sie fiir ein Restau-
rant benutzt wird, das mehr als 300 m von der so bezeichneten Kreuzung
entfernt liegt.

Arrét du Tribunal fédéral (1ére cour civile) du 30 octobre 1979 dans la cause
Département fédéral de justice et police c. Eliane Meyer

Faits:

A.Le 23 mai 1979, le préposé au registre du commerce de Lausanne a rejeté
une réquisition d’inscription concernant la raison individuelle *“Eliane Meyer,
Hotel Orient, Restaurant de POrient, Croix-d’Ouchy”, pour un restaurant compris
dans 'immeuble de 'Hotel Orient, avenue d’Ouchy 10 & Lausanne, par le motif
que ““la désignation ‘Croix-d’Ouchy’ dans la raison ne répond pas au principe de la
véracité ancré dans I’art. 38 ORC”.

Le 18 juin 1979, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois, autorité
cantonale de surveillance en matiére de registre du commerce, a admis le recours
interjeté par dame Meyer contre cette décision et invité le préposé a inscrire sans
délai la raison de commerce individuelle “Eliane Meyer, Hotel Orient, Restaurant
de I’Orient, Croix-d’Ouchy”.

B. Le Département fédéral de justice et police a formé un recours de droit
administratif. Il conclut 4 Pannulation de cette décision et au refus de I'inscription
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au registre du commerce de la raison individuelle “Eliane Meyer, Hotel Orient,
Restaurant de I’Orient, Croix-d’Ouchy”.
L’intimée et Iautorité cantonale proposent le rejet du recours.

Considérant en droit:

1. La raison de commerce doit étre conforme 4 la vérité et ne rien contenir qui
soit de nature a induire en erreur (art. 944 al. 1 CO, art. 38 al. 1 ORC).

Dans sa décision du 23 mai 1979, le préposé considére que la désignation “Croix-
d’Ouchy” figurant dans la raison de la requérante ne répond pas a cette exigence du
moment que I‘entreprise se trouve ... a plus de 300 métres au-dessus de Iintersec-
tion desroutes avenue d’Ouchy — avenue de Cour, endroit appelé ‘Croix-d’Ouchy’”.
L’autorité cantonale admet au contraire que *‘le restaurant Orient-Croix-d’Ouchy,
en bordure de I'avenue d’Ouchy, se trouve i la périphérie du quartier ‘Croix-
d’Ouchy’, a Test du quartier sous la gare CFF”, et qu’*‘on ne saurait dés lors con-
sidérer que l'indication ‘Orient-Croix-d‘Ouchy’ est contraire i la vérité, tant en ce
qui concerne les termes ‘Croix-d’Quchy’ que ‘Orient’”. La décision attaquée ajoute
que ““la seule personne susceptible de se trouver éventuellement désavantagée par
Pimprécision géographique en cause ne pourrait étre que la recourante”.

On ne saurait souscrire a ce dernier argument. Les autorités préposées au registre
du commerce veillent d’office au respect du principe de la véracité des raisons de
commerce; ce principe a un caractére impératif d’ordre public; peu importe qu’une
raison porte atteinte, ou non, aux droits privés de tiers déterminés; il suffit qu’elle
puisse induire en erreur pour que linscription doive étre refusée (ATF 77 I 163,
621119,561 360 s. c. 1). Les exigences posées par les art. 944 al. 1 COet 38 al. 1
ORC protégent toutes les personnes qui pourraient entrer en relations commerciales,
de quelque maniére que ce soit, avec le titulaire de la raison (ATF 95 I 280 en haut).

En Pespéce, I “imprécision géographique” dont fait état la décision attaquée
contrevient manifestement & ces exigences. Le restaurant auquel se rapporte la
désignation litigieuse est situé a plus de 300 métres de Iintersection des avenues
d’Ouchy et de Cour, lieu-dit Croix-d’Quchy, ol se trouvent une église, une phar-
macie et une cabine téléphonique “de 1a Croix-d’Ouchy”, ainsi qu’un café-restaurant,
exploité depuis plusieurs décennies sous cette méme enseigne. Pour le public, les
termes ““Croix-d’Ouchy” évoquent naturellement [P’établissement situé a cette
croisée et non pas celui qui se trouve i plus de 300 m de Ia.

Sans doute est-ce la mére de I'intimée, puis I'intimée elle-méme qui ont exploité
de 1954 a fin 1976 le café-restaurant sis au carrefour avenue d’Ouchy — avenue de
Cour et en ont apparemment établi la réputation. Mais I'intérét privé de I’intimée a
déplacer la raison de commerce sur son nouvel établissement ne saurait justifier une
dérogation aux exigences impératives des art. 944 CO et 38 ORC. La désignation
“Croix-d’Ouchy”, appliquée a un établissement situé a plus de 300 métres du lieu-
dit Croix-d’Ouchy ol se trouve un autre café-restaurant du méme nom, est de
nature i induire le public en erreur. Des confusions se sont d’ailleurs déja produites
entre ces deux établissements, tant chez les clients que chez les fournisseurs; cela
ressort d’une décision du 19 juin 1979 du juge instructeur de la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois, rejetant une requéte de mesures provisionnelles de
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Pintimée qui tendait a faire interdire Putilisation de I'enseigne *“Café-restaurant de
la Croix-d’Ouchy” par les nouveaux tenanciers de I'établissement sis & Pintersection
des avenues de Cour et d’Quchy.

Art. 944 CO, 45 et 46 ORC, 103 et 104 OJF — “BOUTIQUE RUSSE™

— Un fondateur d’une société coopérative non encore inscrite au registre du
commerce a un intérét propre et digne de protection & recourir contre une
décision de loffice fédéral du registre du commerce rejetant Uemploi d’une
désignation nationale dans la raison sociale de la société en formation (c. 1).

— Une deésignation territoriale s’étend a toute désignation visant une certaine
région; “‘russe’’ est une désignation territoriale sinon nationale (c. 2).

— Pour étre autorisée, une désignation nationale doit apporter une précision
utile et claire a la raison de commerce (c. 4).

— L’office fédéral du registre du commerce peut modifier en tout temps une
pratique inopportune et l'on ne saurait tirer argument d’une inscription
admise & la suite d’une erreur de fait ou d’une méconnaissance des régles de
droit (c. 5).

— Der Griinder einer noch nicht im Handelsregister eingetragenen Genossen-
schaft hat ein eigenes und schutzwirdiges Interesse zur Einreichung einer
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen einen Entscheid des Eidgendssischen
Handelsregisteramtes, in welchem die Verwendung einer nationalen Angabe
in der Firma der in Griindung begriffenen Genossenschaft verweigert wird
(E. 1).

— Eine territoriale Bezeichnung umfasst jede Bezeichnung, die sich auf eine
bestimmte Region bezieht; “‘russisch’ ist eine territoriale, wenn nicht gar
eine nationale Bezeichnung (E. 2).

— Damit sie bewilligt werden kann, muss eine nationale Bezeichnung eine niitz-
liche und klare Prizisierung der Firma bringen (E. 4).

— Das Eidgenossische Handelsregisteramt kann jederzeit eine als unrichtig
erkannte Praxis dndern; niemand kann sich auf Eintragungen berufen, welche
aufgrund eines Irrtums oder in Unkenntnis der rechtlichen Bestimmungen
zugelassen worden sind (E. 5).

Arrét du Tribunal fédéral (1&re cour civile) du 6 octobre 1970 dans la cause
Société coopérative Boutique russe c. Office fédéral du registre du commerce

Faits:

A. Claude Elia exploitait 3 Gen&ve, boulevard James-Fazy 18, un magasin a
I'enseigne “‘Boutique russe”. Il a chargé P'expert comptable André Rey de trans-
former son commerce en société coopérative. Des statuts ont été rédigés a cet effet,
qui ont été soumis le 28 janvier 1970 & Papprobation de douze membres fondateurs,
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tous de nationalité suisse. Sept de ceux-ci, parmi lesquels Claude Elia et Juliette
Jeannet, ont apposé leur signature sur 'acte constitutif.

Selon ses statuts, la société a pour but, “en vue de favoriser les relations cul-
turelles entre la Suisse et L’'URSS, de procurer a ses membres, par une action
commune et sur une base d’échanges, des voyages, des spectacles artistiques, des
livres et autres imprimés, des films, des disques, des objets d’art, des articles folklo-

riques, des appareils de photographie, de cinéma et d’optique, etc.” (art. 3).

B. Le préposé au registre du commerce de Genéve, a qui les statuts avaient été
soumis pour approbation préalable, a fait savoir qu'une autorisation fédérale était
nécessaire pour que le mot “russe’ puisse figurer dans la raison sociale de la société.
Claude Elia s’est alors adressé pour 'obtenir & 'Office fédéral du registre du com-
merce, par Pintermédiaire d’André Rey. A Pappui de sa requéte, il déclarait s’oc-
cuper uniquement d’échanges culturels entre la Suisse et 'URSS et vendre aux
intéressés des articles spécifiquement de provenance soviétique, 4 I’exclusion de
tout autre. Il relevait en outre qu’il subirait un préjudice certain s’il devait utiliser
un nom anonyme ne désignant plus la source de ses produits.

Conformément i Fart. 45 al. 2 ORC, I'Office fédéral du registre du commerce a
pris Tavis du Vorort de I'Union suisse du commerce et de Iindustrie, lequel a
consulté¢ 4 son tour la Chambre de commerce et d’industrie de Genéve. Ces deux
associations ont émis un préavis défavorable. L’Office fédéral a rejeté la requéte
de Claude Elia par lettre du 5 mai 1970. Cette décision est motivée par le fait,
d’une part, que le mot “russe’’ constitue une désignation nationale et par 'absence,
d’autre part, d’une circonstance spéciale en justifiant 'emploi dans la raison sociale
de la société en formation.

C. Juliette Jeannet, déclarant agir en qualité de présidente et au nom de la
société coopérative en formation “Boutique russe”, a recouru contre cette décision
par lettre du 27 mai 1970.

L’Office fédéral du registre du commerce conclut a Pirrecevabilité du recours et,
subsidiairement, & son rejet sur le fond.

Considérant en droit:

1. Le recours de Juliette Jeannet a été déposé en temps utile. L’Office fédéral
du registre du commerce argué toutefois de son irrecevabilité en raison du défaut
de qualité pour recourir de Juliette Jeannet.

Juliette Jeannet n’a justifié d’aucun pouvoir établissant qu’elle serait la manda-
taire des fondateurs de la société en formation. Toutefois, il a déja été jugé que les
fondateurs d’une société anonyme non encore inscrite au registre du commerce
formaient une société simple et qu’ils étaient par conséquent présumés avoir qualité
pour procéder, au nom de tous, aux démarches nécessaires en vue d’obtenir ’octroi
de la personnalité a la société (RO 95 I 276 et arrét cité). Il n’y a aucune raison de
déroger a ce principe, s’agissant d’une société coopérative en formation.

De toute maniére, Part. 103 lit. a OJ, tel. qu’il est entré en vigueur le ler octobre
1969, reconnait la qualité pour recourir a ‘““‘quiconque est atteint par la décision
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attaquée et a un intérét digne de protection a ce qu’elle soit annulée ou modifiée”.
Du seul fait qu'elle se trouve parmi les fondateurs de la société et, de surcroit,
parmi les signataires de I'acte constitutif, Juliette Jeannet justifie d’un intérét
propre, et dont on ne saurait contester qu’il est digne de protection, a la création
de la société. Elle aurait donc en tout cas la qualité pour recourir a titre personnel.
Peu importe en effet que, formellement, elle n’ait pas été personnellement partie
i la décision attaquée, car I'art. 103 OJ ne I'exige pas. La qualité pour recourir
appartient méme 2 un tiers, pour autant qu’il soit atteint dans un intérét digne de
protection (4ndré Grisel, op. cit., p. 479 al. 2 avec le renvoi de la p. 504).
Le recours est donc recevable.

2. L’ancienne Russie des tsars a fait place de nos jours 4 I"“Union des Ré-
publiques Soviétiques Socialistes”, désignée usuellement par le sigle URSS. A parler
correctement, c’est le terme de “‘soviétique’ qui désigne ce qui est relatif a ce pays,
mais il est souvent remplacé par le mot “russe”, qui est également utilisé 4 propos
des diverses républiques de 'URSS. ““Russe” demeure le qualificatif propre de la
principale de ces républiques, celle qui porte le nom de “République socialiste
fédérative soviétique russe” (cf. Paul Robert, Dictionnaire alphabétique et ana-
logique de la langue frangaise, Paris 1964). Il constitue donc bien une désignation
nationale au sens des art. 944 al. 2 CO et 45 ORC. S’il n’en était pas ainsi, ce terme
serait en tout cas et indiscutablement une désignation territoriale au sens de art. 46
ORC. Dans le langage courant en effet, le mot “Russie” semploie pour désigner
un vaste paysd’Europe orientale et d’Asie septentrionale. Or, selon la jurisprudence,
la notion de désignation territoriale ne se limite pas au territoire d’un Etat ou d’une
partie d’Etat déterminée; elle s'étend & toute désignation visant une certaine région
(RO 86 I 243). De méme que le vocable “‘american” (RO 91 I 214) et le préfixe
“Euro” (RO 93 I 561) ont été qualifiés ainsi de désignation territoriale sinon
nationale, il faut considérer comme telle le mot ““russe”.

3. D’art. 45 al. 1 ORC - auquel renvoie Iart. 46 al. 1 ORC, s’agissant des
désignations territoriales ou régionales — dispose que les entreprises individuelles,
les sociétés commerciales et les sociétés coopératives ne doivent employer aucune
désignation nationale dans leur raison. Cette interdiction a pour but non seulement
de protéger le public contre des tromperies (art. 944 al. 1 CQO), mais encore d’em-
pécher que de telles désignations ne soient utilisées a des fins publicitaires ou pour
procurer i une entreprise un avantage sur ses concurrents (RO 92 1 293, 298, 303).
Des exceptions peuvent toutefois étre autorisées, lorsqu’elles se justifient par des
circonstances spéciales. C’est I'Office fédéral du registre du commerce qui dé-
termine en premiere instance si de telles circonstances existent. Le Tribunal fédéral,
sajsi d’un recours de droit administratif, ne substitue pas sa propre appréciation a
celle de Poffice; il se borne, sous réserve des hypothéses de I’art. 104 1it. b et ¢ OJ,
qui ne sont manifestement pas réalisées ici, a vérifier que la décision attaquée ne
viole pas le droit fédéral (art. 104 lit. a OJ), c’est-d-dire 4 examiner si Pautorité
administrative s'est référée i des critéres objectivement déterminants et si elle n’a
pas outrepassé les limites que le droit assigne a sa liberté d’appréciation (RO 93 1
561 et jurisprudence citée; RO 94 1 559). En effet, 4 Iinstar du juge, I'Office
fédéral du registre du commerce doit, conformément a 'art. 4 CC, appliquer les
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régles du droit et de I'équité lorsque la loi le charge de se prononcer en tenant
compte des circonstances (cf. RO 921293,931561).

4. Les circonstances spéciales mentionnées & 'art. 45 al. 1 ORC n’existent que
si un intérét digne de protection justifie 'emploi d’'une désignation nationale ou
territoriale. Tel est notamment le cas lorsqu’elle fournit un moyen adéquat de
distinguer la raison de la société a créer de celle d’une maison meére ou de celles
de filiales qui ont leur siége & 'étranger (RO 92 1298, 941 559).

On peut dés lors se demander §’il n’y a pas également un intérét digne de protec-
tion a utiliser dans sa raison de commerce une désignation nationale ou territoriale
indiquant 2 la clientéle la provenance des produits qui lui sont offerts. Le Tribunal
fédéral a répondu négativement i cette question en 1965 (RO 91 I 212); mais il
a posé par la suite des principes plus libéraux qu’autrefois quant & Iinterprétation
a donner & lart. 45 al. 1 ORC. De la jurisprudence récente il ressort en effet que
cette disposition n’a pas pour but de prohiber toute désignation nationale qui ne
serait pas indispensable, qu’elle tend uniquement a prévenir des abus, que la possi-
bilité pour I’entreprise en cause d’atteindre d’une autre fagon le but qu’elle vise par
Temploi d’une désignation nationale n’est pas un motif suffisant pour refuser
Pautorisation, que le mot “‘exceptions’ de I'art. 45 al. 1 ORC, enfin, ne signifie pas
que ’emploi de désignations nationales doive rester aussi rare que possible (cf. RO
921293,941 559).

Toutefois, le Tribunal fédéral n’a pas renoncé  exiger que la désignation nationale
dont Tutilisation est demandée apporte une précision utile et claire i la raison de
commerce. Or, en I'occurrence, le terme “russe’” est une source d’ambiguité. En
effet, sa présence peut tout aussi bien porter le public 4 imaginer I'existence d’un
lien, officiel ou officieux, entre I’entreprise et P'URSS qu’a désigner T'origine ex-
clusive des produits vendus. La société en formation “Boutique russe” n’ayant
excipé d’aucun autre intérét digne de protection, il est superflu d’examiner si le
terme “‘russe” est de nature a induire le public en erreur ou §'il vise 2 la réclame.

Quant a la circonstance que le magasin en cause utilisait déja 'enseigne ““Boutique
russe’’, elle n’est pas déterminante non plus. A supposer que cette entreprise ait eu
Tobligation de s’inscrire au registre du commerce, son enseigne aurait di, en vertu
de l'art. 48 ORC, faire 'objet d’une autorisation soumise aux mémes conditions
qu’une raison de commerce. Elle aurait donc été utilisée de facon illégale, aussi
n’en résulterait-il aucun droit ni méme un intérét digne de protection (RO 91 I
212). La solution serait la méme si '’entreprise n’était pas astreinte a I'inscription
au registre du commerce, car un commer¢ant ne saurait, au moment ou il doit
s'inscrire, imposer a I'autorité appelée a statuer sur sa requéte un état de fait qu’il
a créé auparavant en I'absence de tout contrdle.

5. C’est en vain que la recourante se prévaut subsidiairement de certains pré-
cédents. Les uns sont manifestement dépourvus de toute pertinence dans la mesure
ol ils font allusion & des établissements publics ou a des jardins publics. Les autres
concernent des autorisations accordées a bon droit en vertu de circonstances
spéciales. Au reste, I'Office fédéral du registre du commerce a dans ce cas la faculté
de modifier en tout temps une pratique qu’il juge erronée ou désormais inopportune
(RO 861 243,911 212) et qui de toute maniére ne lie pas le Tribunal fédéral
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(RO 921 303). Enfin, a supposer qu’une inscription ait été admise, dans un cas en
tous points comparable, 3 la suite d’une erreur de fait ou d’'une méconnaissance des
régles de droit, la recourante n’en saurait tirer argument (RO 87 1 305,93 1561).

6. L’examen du recours montre dés lors qu’en refusant 'autorisation requise par
1a société coopérative en formation “Boutique russe”, I'Office fédéral du registre du
commerce n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation ni dépassé les limites que lui
assigne la législation.

“PROZESSKOSTEN BEI ANERKANNTER MARKENVERLETZUNG”

— Es verstosst wider Treu und Glauben, eine Klage anzuerkennen und gleich-
zeitig die Klagegriinde zu leugnen.

— 1l est contraire i la bonne foid’acquiescer a une demande tout en en contestant
les motifs.

Erledigungsverfiigung Prisident HGer ZH vom 14. Januar 1985 i.S. Bally Schuh-
fabriken AG gegen M.R. Rozzi und Beauty Fly SAS (mitgeteilt von RA Dr. M.
Hitz)

Mit Klageschrift vom 21. Mai 1984 verlangte die Kldgerin gegeniiber einer italie-
nischen Handelsgesellschaft und deren Alleininhaberin, dass ihnen aufgrund der
schweizerischen Marke “BALLY” gerichtlich verboten werde, die verletzende
Marka “RALLY’’ im schweizerischen Geschiftsverkehr zu verwenden. Die Beklag-
ten anerkannten die Klage innert der Frist zur Klagebeantwortung, jedoch ohne
Kosten- und Entschidigungsfolgen. Das Gericht sprach der Kldgerin eine Prozess-
entschiddigung von insgesamt Fr. 4200.— zu, und zwar aus folgenden Griinden:

Die als ginzlich unterliegend zu betrachtenden Beklagten werden nach ZPO
64 IT und 68 I kosten- und entschidigungspflichtig, wobei von einem Fr. 50’000.—
iibersteigenden Streitwert auszugehen ist (vgl. ZPO 22 I). Die Beklagten diinkt es
allerdings angemessen, die Gerichtskosten zwischen den Parteien zu teilen und der
Kldgerin keine Prozessentschidigung zuzusprechen.

Fiir die Beklagte 1 wird ins Feld gefiihrt, die Klage sei ihr gegeniiber schon des-
wegen unbegriindet, weil sie sich iiberhaupt nie mit den umstrittenen Produkten
befasst habe. Wenn das zutrifft (act. 10 spricht nicht gerade hiefiir), bleibt unerklir-
lich, wieso die Beklagte 1 die Klage anerkannt hat; es verstosst wider Treu und

“ Glauben (ZPO 50 I) und ist mithin unbeachtlich, gleichzeitig die Klagegriinde zu
leugnen, Die Beklagte 1 vermag sich nicht etwa analog ZPO 64 III darauf zu beru-
fen, sie habe sich in guten Treuen zur Anerkennung veraniasst gesehen. Wire sie
selbst von ihrem Standpunkt wirklich iiberzeugt, konnte sie einen Prozess mit
der beweisbelasteten Kligerin ohne weiteres iiber sich ergehen lassen. Will sie das
nicht, muss sie die Kosten tragen. Es geht nicht an, einen durch Anerkennung
erledigten Streit unter dem Titel der Nebenfolgen erneut aufzurollen.
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Das gleiche gilt mutatis mutandis fiir die Beklagte 2, welche namentlich das
Rechtsschutzinteresse fiir die (Unterlassungs-)Klage bestreitet; zu Unrecht iibri-
gens, hat sie doch noch mit Brief vom 19. Mirz 1984 sinngemiss behauptet, es
liege kein rechtswidriges Verhalten vor, weshalb weiter nichts davon abhingt, ob
sie die eingeklagte Handlung eingestellt habe (vgl. Stréuli/Messmer, Kommentar
ZPO, 2. Aufl., § 51 N. 3). Fehl geht auch der Vorwurf, die Kligerin habe unmittel-
bar vor Anhebung des Prozesses keine Verwarnung mit Klageandrohung ausgespro-
chen. Ganz abgesehen davon, dass es eine solche Verpflichtung nicht gibt, erfiillte
der Brief vom 5. Mirz 1984 genau diesen Zweck, und nach Eingang der abschligi-
gen Antwort vom 19. Mirz 1984 musste der Kldgerin zur Abfassung der Klage-
schrift noch eine Zeitspanne von rund zwei Monaten eingerdumt werden. Die an-
gezogene Frage des Verschuldens schliesslich spielt hier keine Rolle (vgl. David/
David, Kommentar MSchG, 3. Aufl., S. 290 ff.).

Art. 112 OR — “FERROX”

— Ein in der Schweiz abgeschlossener Vergleich, mit welchem dem auf Ge-
brauchsunterlassung eingeklagten priorititsjiingeren Markeninhaber eine
mehrmonatige Aufbrauchsfrist eingerdumt worden ist, gestattet im Zweifel
auch die Belieferung auslindischer Abnehmer wihrend der Aufbrauchsfrist.

— Une transaction conclue en Suisse, en vertu de laquelle un délai de plusieurs
mois a été accordé au titulaire de la marque postérieure, défendeur a 'action
en cessation, pour épuiser son stock, permet dans le doute d’effectuer des
livraisons également & des acheteurs ¢ ['étranger jusqu’a ’expiration du délai.

Urteil des OGH Wien vom 14. Januar 1986, publiziert in OeBl. 1986 82

Sachverhalt (gekiirzt):

Die kligerische “N-Chemie” mit Sitz in der BRD ist Inhaberin der fiir Rostl6se-
und Lockerungsmittel international eingetragenen Wortmarke IR 193 496 “Ferex —
der chemische Schraubenschliissel” mit Unionsprioritit vom 19. Juni 1956.

Die E-AG, welche ihren Sitz im Kanton St. Gallen hat, liess am 17. Juli 1979
die schweizerische Marke 301 496 “Ferrox™ fiir Rostumwandler und Eisenschutz-
anstriche hinterlegen; eine Hinterlegung im Ausland und insbesondere in Osterreich
erfolgte nicht. Die E-AG erzeugte und vertrieb unter dieser Marke einen Rost-
umwandler, welchen sie seit 1979 iiber 6sterreichische Importfirmen auch dem in
Osterreich domizilierten Beklagten lieferte, der fiir diese Produkte mit Prospekten
und einmal auch mit einem Inserat warb.

In einer gegen die E-AG beim Handelsgericht des Kantons St. Gallen am 10. Sep-
tember 1982 eingereichten Klage beantragte die Kldgerin die Feststellung, dass die
unter Nr. 301 496 eingetragene Marke ““Ferrox’ ihre Rechte aus der Marke ““Ferex”
verletze; zugleich verlangte sie die Nichtigerkldrung der Marke “‘Ferrox’. Am 22./
23. November 1982 schlossen die Parteien dieses Verfahrens folgenden Vergleich:
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“l. Die E-AG anerkennt Ziff. 1 des Rechtsbegehrens gemiss Klageschrift der N-Chemie v.
10.9.1982.

2. Die E-AG verpflichtet sich, innert 10 Tagen nach RK des U in diesem Prozess beim Bun-
desamt fiir Geistiges Eigentum ein Gesuch um Ldschung der Marke ‘Ferrox’ einzureichen. Eine
Kopie dieses Gesuches ist an den Rechtsvertreter der N-Chemie zu iibersenden.

3. Die E-AG verpflichtet sich, ab 1.1.1983 jegliche Werbung fiir die Marke ‘Ferrox’ zu
unterlassen, insb. keinerlei Werbematerial (Prospekte, Plakate u. dgl.) in Umlauf zu bringen
bzw. in Umlauf bringen zu lassen. Davon ausgenommen sind etwa Preislisten, Merkblitter
u. dgl., welche zusammen mit Ferrox-Produkten abgegeben werden, nach Massgabe von Ziff. 4
hiernach.

4. Die E-AG verpflichtet sich, mit der Marke ‘Ferrox’ gekennzeichnete Produkte ab sofort
ausschliesslich an bestehende Kundschaft zu verkaufen. Des weiteren verpflichtet sie sich, den
Verkauf von mit der Marke ‘Ferrox’ gekennzeichneten Produkten ab 1.4.1983 einzustellen.

5. Die E-AG verpflichtet sich, bis spitestens 30.6.1983 sidmtliche bei den nachstehend
abschliessend aufgezihlten Verkdufern vorhandenen Produkte, die mit der Marke ‘Ferrox’
gekennzeichnet sind, zuriickzunehmen:

Bei allfilligen anderweitigen Verkdufern auf Lager liegende, mit der Marke ‘Ferrox’ gekenn-
zeichnete Produkte sind von dieser Bestimmung ausgenommen.

8. Mit dem Vollzug der vorliegenden Vereinbarung sind die Parteien beziiglich der Kollision
zwischen den Marken ‘Ferex’ und ‘Ferrox’ endgiiltig auseinandergesetzt.”

Noch wihrend des in St. Gallen laufenden Prozesses hat die Kligerin am 18. Ok-
tober 1982 beim Landesgericht Salzburg gegen den Beklagten eine Klage eingereicht,
mit welcher dieser verpflichtet werden sollte, der Kligerin durch Angabe von Art,
Menge, Preis, Abnehmer und Liefervertrag und unter Vorweisung der diesbeziig-
lichen Belege Rechnung iiber den von ihm unter der Bezeichnung “Ferrox” ver-
triebenen Rostumwandler zu legen und deren Richtigkeit durch einen Sachverstén-
digen priifen zu lassen sowie der Kligerin ein angemessenes Entgelt wegen unbefug-
ter Kennzeichenverwendung zu leisten, dessen Bezifferung dem Ergebnis der Rech-
nungslegung vorbehalten bleiben sollte. Der Beklagte bestritt einen unbefugten
Markeneingriff, da er durch die Weiterveridusserung der einmal befugterweise mit
einer Marke versehenen Ware nicht gegen Zeichenrechte verstosse. Das der E-AG
von der Kligerin eingerdumte Recht, die Marke “Ferrox” noch bis 1. April 1983
zu verwenden, schliesse auch ein Vorgehen gegen die Kunden der E-AG wegen
Verletzung des Markenrechtes aus. Die Kligerin erwiderte, der von ihr vor dem
Handelsgericht des Kantons St. Gallen geschlossene Vergleich erstrecke sich in
seinen Wirkungen nur auf die Schweiz. Dazu steht fest, dass die vergleichschliessenden
Vertreter der Beteiligten anlésslich des Zustandekommens des Vergleiches nur iiber
das Gebiet der Schweiz sprachen, wihrend das Ausland nicht beriihrt wurde.
Erstgericht und Berufungsgericht hiessen die Klage im wesentlichen gut. Auf
Revision des Beklagten hin wurden diese Urteile indessen aufgehoben und die
Klage abgewiesen.
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Aus den Entscheidungsgriinden:

Die umfangreichen Ausfilhrungen des Beklagten gehen im wesentlichen dahin,
dass der zwischen der Kliigerin und der E-AG geschlossene Vergleich eine Inanspruch-
nahme der Abnehmer dieses Unternehmens auf Rechnungslegung und Zahlung eines
angemessenen Entgelts ausschliesse. Dem ist zu folgen.

Der Beklagte beruft sich mit diesen Ausfihrungen auf den Inhalt eines iiber
Immaterialgiiterrechte geschlossenen Vertrages, so dass zunichst gepriift werden
muss, nach welchem Recht dieser Vertrag zu beurteilen ist. Gemiss § 43 Abs. 1
IPRG sind Vertrige iiber Immaterialgiiterrechte — wozu Markenrechte gehdren —
nach dem Recht des Staates zu beurteilen, fiir den das Immaterialgiiterrecht iiber-
tragen oder eingeriumt wird. Diese Bestimmung bezieht sich zwar in erster Linie
auf die Ubertragung des betreffenden Immaterialgiiterrechtes selbst und auf die Ein-
rdiumung von Verwertungsrechten daran (z.B. Lizenzen), greift jedoch auch im vor-
liegenden Fall ein, in welchem durch Vertrag (Vergleich) zwischen den betroffenen
Markeninhabern iiber das mit einer dlteren Marke kollidierende jiingere Markenrecht
Vereinbarungen abgeschlossen wurden. Da sich diese Vereinbarungen (im wesent-
lichen Pflicht zur Léschung unter gleichzeitiger Gewihrung einer Aufbrauchsfrist)
auf eine schweizerische Marke bezogen und dadurch gleichzeitig die dlteren Rechte
der Kldgerin aus ihrer internationalen Marke fiir das Gebiet der Schweiz geklirt
wurden, ist der Vergleich nach schweizerischem Recht auszulegen.

Daraus ergeben sich aber keine wesentlichen Unterschiede gegeniiber einer Aus-
legung nach 6sterreichischem Recht, weil auch nach Art. 18 OR Willenserkldrungen
so auszulegen sind, wie ihr Empfinger sie als verniinftiger und korrekter Mann in
guten Treuen verstehen durfte, bei der Auslegung die Verkehrssitte zu beriicksichti-
gen ist und, wenn bei Abwicklung des Vertragsverhiltnisses Fragen auftauchen, die
von den Parteien nicht vorausgesehen und daher auch nicht geregelt wurden, nach
dem Grundsatz von Treu und Glauben mit richterlicher Vertragserginzung vor-
zugehen ist (von Tuhr, Allg. Teil des schweizerischen Obligationenrecht, 3. Aufl.,
Bd. I, S. 285 ff., mit weiteren Nachweisen). Auch das schweizerische Obligationen-
recht kennt Vertréige zugunsten Dritter, welche in Art. 112 eine Regelung erfahren
haben (siehe unten).

Die Kldgerin gestattet der E-AG noch bis 1. April 1983 (bzw. bis zum Ablauf
des 31. Midrz 1983), mit der Marke “Ferrox” gekennzeichnete Produkte an be-
stehende Kundschaft zu verkaufen. Die E-AG wurde allerdings verpflichtet, die an
zwei namentlich angefiihrte schweizerische Grossabnehmer verkauften Produkte,
die mit der Marke “Ferrox™ gekennzeichnet waren, bis 30. Juni 1983 zuriick-
zunehmen; von dieser Bestimmung waren aber die bei allfilligen anderweitigen
(Wieder-)Verkiufern auf dem Lager liegenden, mit der Marke “Ferrox” gekenn-
zeichneten Produkte ausgenommen, so dass diese Abnehmer sogar noch nach dem
30. Juni 1983 berechtigt waren, mit der Marke “Ferrox” gekennzeichnete, noch
vorritige Produkte zu verkaufen.

Die Gewihrung dieses Aufbrauchsrechtes ldsst darauf schliessen, dass die Klagerin
gegeniiber der E-AG auf eine Entschidigung (angemessenes Entgelt, Schaden-
ersatz, Gewinnherausgabe) auch fiir die bereits erfolgten Eingriffe in ihr Marken-
recht verzichtete, da sie sogar die eingeschrinkte Weiterbeniitzung des in ihre
Rechte eingreifenden Zeichens eine bestimmte Zeit hindurch gestattete, ohne
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hiefiir ein Entgelt zu verlangen. Es ist auch nicht anzunehmen, dass die Parteien
beim Vergleichsabschluss die Frage einer Entschidigung fir die bereits erfolgten
Markeneingriffe nur offengelassen hitten. Dem steht Punkt 8. des Vergleiches ent-
gegen, wonach mit dessen Vollzug die Vergleichsparteien beziiglich der Kollision
zwischen den Marken “Ferex” und “Ferrox” endgiiltig auseinandergesetzt sind. Die
Kligerin kann daher von der E-AG auch fiir die Vergangenheit keine Entschidigung
fiir bereits erfolgte Eingriffe in ihr Markenrecht verlangen. Mit der Einrdumung
eines Aufbrauchsrechtes an die E-AG duldete aber die Kligerin auch zwangsliufig,
dass deren Abnehmer — in den Grenzen des Vergleiches — noch weiterhin mit der
Marke “Ferrox” gekennzeichnete Waren feilhalten und in Verkehr setzen durften.
Soweit der Vergleich auch die Rechtsstellung der von der vereinbarten Marken-
léschung betroffenen Abnehmer der E-AG in der ihr zugestandenen Ubergangszeit
beriihrt, kann er nur dahin verstanden werden, dass diese Abnehmer berechtigt sind,
sich selbstindig auf die zwischen der Kligerin und der E-AG getroffenen Abmachun-
gen zu berufen. Diese Abmachungen enthalten nimlich einen (echten) Vertrag
zugunsten eines Dritten (vgl. dazu Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht,
7. Aufl., S. 155 f.; Bucher, Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, S. 431),
fiir welchen Art. 112 Abs. 2 OR bestimmt, dass der Dritte selbstindig die Erfiillung
fordern kann, wenn es die Willensmeinung der beiden anderen (nimlich der Vertrag-
schliessenden) war oder wenn es der Ubung entspricht. Bucher (a.a.0.) vertritt dazu
die Meinung, dass der Dritte schon im Zweifel selbstindig forderungsberechtigt ist.
Die der E-AG erteilte Erlaubnis, fiir eine bestimmte Zeit bestehende Kundschaft
mit Produkten, die mit der Marke “Ferrox” gekennzeichnet waren, zu beliefern,
ist nur sinnvoll, wenn auch die Abnehmer (die Wiederverkdufer waren; siehe Punkt 5.
des Vergleiches) die Marke im Verkehr mit ihrer Kundschaft beniitzen und sich bei
Geltendmachung eines Verbotsrechtes auch selbstindig auf die zwischen den Ver-
gleichspartnern getroffenen Vereinbarungen berufen durften. Eine gegenteilige
Auslegung widerspriche der Ubung des redlichen Verkehrs: Kénnte nidmlich die
Klégerin ohne Beachtung der mit der E-AG geschlossenen Vereinbarung gegen deren
Abnehmer wegen Eingriffs in ihre Markenrechte (insb. mit Unterlassungsklage) vor-
gehen, dann hitte die E-AG Riickgriffsanspriiche dieser Abnehmer (insb. wegen
Rechtsmingel der Ware) zu gewirtigen, welche den Zweck des ihr ohne Zahlung
eines besonderen Entgelts eingerdumten Aufbrauchsrechtes vereiteln wiirden. Die
E-AG miisste die Ware, deren Verkauf ihr von der Klidgerin gestattet wurde, doch
wieder zuriicknehmen oder erhielte hiefiir kein Entgelt.

Da die Kligerin von der E-AG auch fiir die in der Vergangenheit liegenden Ein-
griffe in ihr Markenrecht keine Entschddigung verlangt, sondern der E-AG und
ihren Abnehmern sogar noch ein lizenzfreies Aufbrauchsrecht gewidhrt hat, kann
auch nicht angenommen werden, dass sie sich das Recht vorbehalten hitte, von
den Abnehmern der E-AG fiir die Vergangenheit Entschidigung zu fordern, da dies
wegen der Gefahr von Riickgriffsanspriichen dieser Abnehmer gegen die E-AG
wiederum dem Vergleich, mit dessen Vollzug die Vergleichsparteien beziiglich der
Kollision zwischen ihren Marken endgiiltig auseinandergesetzt sein sollten, zuwider-
Hefe.

All dies gilt nicht nur fiir die bestehende Kundschaft in der Schweiz, sondern
auch fir auslindische Abnehmer. Gewiss hatten die vertragschliessenden Voll-
machtstriger der Vergleichsparteien, wie im Tatsachenbereich bindend festgestellt
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wurde, nur an das Gebiet der Schweiz gedacht, weil es ja nur um die Loschung
einer schweizerischen Marke ging; soweit der Vergleich das zu 16schende Marken-
recht der E-AG betraf, waren von den Vertragspartnern Auslandswirkungen gar
nicht in Betracht zu ziehen, da die E-AG die Marke “Ferrox’ nur fir die Schweiz
besessen hatte. Auslandswirkungen konnte aber das der E-AG gewihrte Aufbrauchs-
recht, welches sie zur kurzfristigen Weiterbelieferung “bestehender Kundschaft”
berechtigte, nach sich ziehen. Nach dem Wortlaut des Vergleiches war dieses Auf-
brauchsrecht nicht auf inlindische Kundschaft beschrinkt. Die Kligerin hatte im
Zeitpunkt des Vergleichsabschlusses in der Schweiz schon gegen den Beklagten
Klage wegen Inverkehrbringens des Rostumwandlers “Ferrox” erhoben (Klage in
Osterreich: 18. Oktober 1982; Vergleich vor dem Handelsgericht des Kantons
St. Gallen: 19. November 1982) und daher vom Bestehen auslindischer Kundschaft
der E-AG — zumindest im Fall des Bekiagten — Kenntnis. In dieser Situation
konnte die E-AG die Erlaubnis der Kligerin zur kurzfristigen Weiterbeniitzung der
Marke “Ferrox™ nach redlicher Verkehrsiibung nur dahin verstehen, dass unter der
“bestehenden Kundschaft”, dem Wortlaut entsprechend, auch bestehende aus-
lindische Kundschaft gemeint sei. Der Kligerin musste klar sein, dass die E-AG,
um sich ihren bisherigen Kundenkreis auch wiahrend der Umstellungsphase zu
sichern, die noch mit der Marke “Ferrox™ bezeichnete Ware auch ins Ausland
liefern werde. Da der Verkiufer einer markengeschiitzten Ware, welcher diese in
Verkehr bringt und dadurch sein Markenrecht (am verkauften Stiick) erschopft
(vgl. dazu David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., S. 113; Troller,
Immaterialgiiterrecht, 3. Aufl., Bd. I, S. 71; ferner 2. Aufl., Bd. I, S. 332 FN 169;
zum Jsterreichischen Recht Schonherr, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheber-
recht, Allg. Teil, S. 12; OBl. 174, 114; SZ 47/115), in aller Regel keinen Einfluss
darauf hat, an wen seine Abnehmer die Ware weiterveridussern werden, kann er nur
durch Uberbindung entsprechender Verpflichtungen verhindern, dass die Ware
durch Wiederverkiufer ins Ausland verkauft wird. Bei dieser Sachlage musste die
Kligerin beim Vergleichsabschluss mit der E-AG damit rechnen, dass in Ausiibung
des von ihr gewihrten Aufbrauchsrechtes Waren auch ins Ausland gelangen kénnten,
wenn diesbeziiglich keine besonderen einschrinkenden Bedingungen mit der E-AG
vereinbart wiirden.

Der Ansicht des Berufungsgerichtes, der Vergleich zwischen der E-AG und der
Kligerin gelte fiir auslindische Abnehmer nicht, weil sie damit gewissermassen
einen Markenschutz erhielten, den die E-AG fiir das Ausland selbst nicht besessen
habe, ist nicht zu folgen. Wohl wird im Schrifttum der Schweiz (David, a.a.0.;
Troller in der 2. Aufl., a.a.0.; a.M. fiir den Osterreichischen Rechtsbereich Schdn-
herr, a.a.0., S. 12) die Meinung vertreten, das Markenrecht werde infolge seiner
territorialen Begrenzung dadurch, dass die markierte Ware in Verkehr gebracht
werde, nur fur das Gebiet des Territoriums, iiber das sich das Markenrecht erstreckt,
konsumiert. Entscheidend ist aber hier nicht der fiir solche Fille geltende Umfang
des gesetzlichen Markenschutzes (bzw. seiner Konstitution), sondern der Inhalt des
Vergleiches, mit dem der E-AG und ihren Abnehmem auch Rechte gewihrt werden
konnten, die (ebenso wie das Aufbrauchsrecht selbst) aus dem Gesetz nicht ab-
zuleiten sind. Diese Vereinbarung kann aber nur so verstanden werden, dass sie auch
fiir auslindische Abnehmer galt, soweit sie zur “bestehenden Kundeschaft” gehérten.
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Daraus folgt, dass die Kligerin gegen den Beklagten als auslindischen Abnehmer
der E-AG keine markenrechtlichen Anspriiche hat, und zwar weder auf Unterlas-
sung noch auf Rechnungslegung und Zahlung eines angemessenen Entgelts, weil
der Beklagte nicht einmal die der E-AG und deren Abnehmem gewéhrte Ubergangs-
regelung in Anspruch nahm und nach dem Sinn des zwischen der Kligerin und der
E-AG geschlossenen Vergleiches auch die Zahlung von Entschidigungen fiir die
Vergangenheit wegen bisheriger unbefugter Markenbeniitzung nicht in Betracht
kommt.

Art. 944 Abs. 1 OR — “ALLVESTINA”

— Die Firma einer Aktiengesellschaft muss nach der hauptsichlich geplanten
und darum wesentlichen Tdtigkeit beurteilt werden, nicht danach, was sie
allenfalls zu tun sich vorbehilt.

— Die Firmennamen Allvestina und Panvestina lassen auf ein Bekleidungs- oder
Anlageunternehmen schliessen. Eine solche Firma ist fiir eine Gesellschaft,
welche die Ausfiihrung von kaufmdnnischen und technischen Dienstleistungen
bezweckt, unzulissig.

— La raison sociale d’'une société anonyme doit sapprécier selon lactivité
principale envisagée et non selon ce que la société se réserve de faire éventuel-
lement.

— Les dénominations Allvestina et Panvestina font penser a une entreprise de
vétements ou d’investissement. Pour une société ayant pour but Uexécution
de prestations de services commerciales et techniques, une telle raison sociale
est illicite.

BGer, 1. Ziv. Abt., vom 7. Mai 1974

Sachverhalt:

Am 25. Oktober 1973 wurde die VESTINA VERWALTUNGS AG mit Sitz in
Altdorf gegriindet. Nach Art. 2 der Statuten bezweckt die Gesellschaft, im In- und
Ausland kaufménnische und technische Dienstleistungen aller Art fiir eigene oder
fremde Rechnung auszufithren. Sie kann damit zusammenhingende Geschifte und
finanzielle Transaktionen titigen, namentlich auch Liegenschaften erwerben, be-
lasten und verdussern, sich ferner an dhnlichen und anderen Gesellschaften beteili-
gen sowie Patente und Lizenzen erwerben, erteilen und verdussern.

Das eidgendssische Amt weigerte sich, die von den Griindern gewihlte Firma
zu veroffentlichen, weil die Bezeichnung VERWALTUNGS AG, die eine ganz
besondere Sparte der Dienstleistungen umfasse, sachlich nicht gerechtfertigt sei;
es handle sich um eine Gesellschaft mit allgemeinen Dienstleistungen, weshalb der
Zusatz “Service” angebracht wire.

Die Griinder erkundigten sich daraufhin iiber die Zuldssigkeit der Bezeichnungen
ALLVESTINA AG, PANVESTINA AG und VESTINA SERVICES AG. Das Amt
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schrieb ihnen am 26. November 1973, dass keine gleichlautende Firma eingetragen
sei, fligte aber bei, dass der Zusatz SERVICE in alle vorgeschlagenen Firmen auf-
genommen werden sollte. Die Griinder kritisierten diese Stellungnahme und ver-
langten vom Amt, dass es die Firma PANVESTINA AG zulasse.

Das Amt lehnte dies mit Verfiigung vom 6. Dezember 1973 ab, weil die Bezeich-
nungen PANVESTINA AG und ALLVESTINA AG beim Durchschnittsleser den
Findruck einer Investitionsgesellschaft erweckten, folglich tiduschend wirkten.
Es miisse durch einen Zusatz Klarheit geschaffen werden, dass es sich in erster Linie
um eine Gesellschaft mit Dienstleistungen handle; diesem Erfordernis entspreche
einzig die Bezeichnung VESTINA SERVICES AG.

Die Griinder fithren gegen diese Verfiigung Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit
dem Antrag, sie aufzuheben und eine der beiden Firmen PANVESTINA AG und
ALLVESTINA AG in das Handelsregister des Kantons Uri eintragen zu lassen.

Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwdgung:

1. Aktiengesellschaften konnen geméss Art. 950 Abs. 1 OR unter Wahrung der
allgemeinen Grundsitze iiber die Firmenbildung ihre Firma frei wihlen. Zu diesen
Grundsitzen gehort auch, dass nach Art. 944 Abs. 1 OR jede Firma neben dem
gesetzlich vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt noch Angaben enthalten darf, die
unter anderem auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Phantasie-
bezeichnung darstellen; doch selbst diesfalls verlangt das Gesetz, dass der Inhalt
der Firma der Wahrheit entspricht, keine Tiuschungen verursachen kann und
keinem Offentlichen Interesse zuwiderlduft. Der Einwand der Beschwerdefihrer,
die gesetzlichen Schranken seien bloss Ausnahmen, trifft daher nicht zu; die Frei-
heit der Firmenwahl besteht zum vornherein nur in den Grenzen der allgemeinen
firmenrechtlichen Grundsitze. Dagegen schadet den Beschwerdefithrern nicht, dass
sie unbekiimmert um das Einverstindnis des Amtes, die Bezeichnung VESTINA
SERVICES AG zuzulassen, auf der Eintragung einer der beiden anderen Firmen
beharren.

Ubereinstimmend mit der gesetzlichen Regelung verlangt Art. 38 Abs. 1 HRegV,
dass alle Fintragungen im Handelsregister wahr sein miissen, zu keinen Tduschungen
Anlass geben und keinem oOffentlichen Interesse widersprechen diirfen. Das eid-
gengssische Amt hat die Eintragungen zu priifen und zu genehmigen (Art. 115
HRegV). Dabei kommt dem Amt, was die Beschwerdefiihrer anerkennen, ein
gewisses Ermessen zu. Dies gilt insbesondere fiir den Fall, dass es eine Bezeichnung
auf ihren Wahrheitsgehalt und auf eine allfillige Tduschungsgefahr zu iiberpriifen
hat. Freilich trifft zu, dass das Amt sich auch innerhalb des ihm zustehenden Er-
messens von sachlichen Gesichtspunkten leiten lassen, nach Recht und Billigkeit
entscheiden soll. Anderseits aber hat das Bundesgericht im verwaltungsgericht-
lichen Beschwerdeverfahren nicht sein eigenes Ermessen anstelle desjenigen des
Amtes zu setzen. Es kann namentlich eine auf Art. 104 lit. a OG gestiitzte Be-
schwerde, wie die vorliegende, nur gutgeheissen werden, wenn das Amt unzulds-
sigerweise nach Ermessen verfligt oder den Rahmen seines Ermessens iiberschritten
hat (BGE97175,931564,921294 und 301).
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2. Ob eine Firma tduschend wirkt, ist nach dem Eindruck zu entscheiden, den
sie beim Durchschnittsleser hervorruft (BGE 95 I 279/80). Davon gehen auch die
Parteien aus.

a) Die Beschwerdefiihrer halten PANVESTINA, ALLVESTINA und VESTINA
fiir blosse Phantasiebezeichnungen, welche die Firmenwahrheit nur dadurch beein-
trichtigen konnten, dass sie bei Dritten irgendwelche unzutreffende Assoziationen
wecken; dies lasse sich aber nicht sagen. Die Bezeichnung VESTINA und ihre
Abwandlungen hitten eindeutig romanischen Klang. Die hidufig vorkommende
Buchstabenfolge VEST gehe meistens auf lateinische Worter zuriick, die ihrerseits
unterschiedlichen Ursprungs und miteinander in keiner Weise sinnverwandt seien.
Worter wie vester, vestibulum, vestigium und vestigare einerseits, vestis, vestire,
vestimentum, vestitus anderseits hiitten zu einer Reihe von Ausdriicken in moder-
nen Sprachen und zu einzelnen Fremdwdrtern in der deutschen Sprache gefiihrt.
Die Worter investieren und Investition (investir und investissement, investigare
und investimento, invest und investment) kénnten jedoch mehrere Bedeutungen
haben; mit Beteiligung und Anlage werde nur eine davon wiedergegeben. Das Amt
iberschreite sein Ermessen mit der Annahme, die Bezeichnung VESTINA berge
eine objektiv erkennbare Gefahr der Tduschung. Es seien zahlreiche mit VEST
beginnende Firmen eingetragen, wovon nur wenige sich ausschliesslich oder iiber-
wiegend mit Investitionsgeschiften befassten. Es sei {ibrigens schwierig, bei iiber
70°000 mehrheitlich unter Phantasiefirmen eingetragenen Gesellschaften eine unter
allen Gesichtspunkten zulissige neue Bezeichnung zu finden. Die grosse Zahl von
Phantasiefirmen stumpfe zudem das Empfinden dafiir ab, dass eine Bezeichnung
noch einen tieferen Sinn verbergen konnte.

Das Amt meint dagegen, die Bezeichnungen ALLVESTINA, PANVESTINA und
VESTINA enthielten wegen des Bestandteiles VEST fiir den Durchschnittsleser und
den Fachmann eine Anspielung auf die Worter Investierung, investissement, in-
vestimento, die den Sinn von Anlage oder Beteiligung hitten. Der Bestandteil
konne daher allein in Firmen von Anlage- und Beteiligungsgesellschaften erlaubt
sein; bei Dienstleistungsgesellschaften bediirfe er selbst in Verbindung mit den
Vorsilben ALL und PAN eines Klirenden Zusatzes. Sonst wire die Haufung des
Bestandteiles bei Holding- und Anlagegesellschaften in allen Sprachgebieten nicht
mehr als Sachhinweis aufzufassen. Ubrigens miisse jede Firma im vollen Wortlaut
auf Tduschungsgefahr gepriift werden.

b) Dem ist vorweg entgegenzuhalten, dass sich die Streitfrage durch Vergleiche
mit eingetragenen Firmenbezeichnungen nicht 16sen ldsst. Das Bundesgericht ist
nicht an die Ubung der Registerbehorden gebunden, und diese Behorden selbst
durfen ihre Praxis indern, wenn sie dafir sachliche Griinde anfiihren konnen. Zu-
dem ist jeder Fall nach den ihm eigenen besonderen Umstinden zu beurteilen
(BGE 971 78 E. e und dort angefiihrte Urteile).

Nicht beizupflichten ist dem Amt darin, die Bezeichnung VEST konne als
Firmenbestandteil grundsitzlich nur fiir Anlage- und Beteiligungsgesellschaften
zugelassen werden; denn es lidsst sich im Ernst nicht sagen, dass sie fiir den Durch-
schnittsleser verschiedener Sprachzugehorigkeit einen bestimmten Hinweis auf
Investierung und damit auf Anlage oder Beteiligung enthalte. Das Amt riumt selber
ein, dass je nach der sprachlichen Ableitung auch eine andere Branche angesprochen
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werde, was z.B. auf die in der Bekleidungsindustrie titige Vestita AG zutreffe.
Andere Deutungen lassen sich deshalb nicht als “Ausnahmen” hinstellen. Eine
Gedankenverbindung der Bezeichnung VEST mit vestis, vestimentum, veston,
vétement, vestimento liegt mindestens ebenso nahe wie die mit Investierung,
investissement, investimento. Jene zugunsten dieser fiir die Firmenbildung schiecht-
hin auszuschliessen, worauf der vom Amt befiirwortete Grundsatz hinausliefe, ent-
behrt der Rechtfertigung. Die von Beteiligungsgesellschaften gewihlten Firmen
Vestico S.A., Vestim S.A., Vestonia S.A. konnten nach der Wortbildung ebenso
von einer Textilgesellschaft gefilhrt werden; der Bestandteil Vest dringt jedenfalls
weder die eine noch die andere Auslegung auf, liesse eher noch weitere zu. Nicht
zu verkennen ist dagegen, dass Vor- und Nachsilben den Bestandteil verdeutlichen
kénnen.

So ergibt Invest fiir alle drei Landessprachen den deutlichen Hinweis auf Anlage
oder Beteiligung. Mehrere vom Amt angefiihrte Beteiligungsgesellschaften verwen-
den denn auch diese Silbenfolge (z.B. Allinvest S.A., Artinvest S.A., Paninvest S.A.,
Parinvest S.A., Relinvesta AG).

Die Beschwerdefiihrer beniitzen ALL und PAN als Vorsilben und INA als Nach-
silbe. Ein dem Wort Invest entsprechender Hinweis entsteht dabei nicht unmittel-
bar, aber doch eine Verdeutlichung, weshalb die Firmen ALLVESTINA und PAN-
VESTINA nicht als reine Phantasiebezeichnungen gelten konnen. ALL ist der
sprachlich klare Ausdruck fir umfassend. Dasselbe besagt die dem Griechischen
entnommene Silbe PAN, die heute als gemeinverstindlich gelten und daher beim
Durchschnittsleser den gleichen Eindruck erwecken kann wie ALL. Alsdann liegt
es nahe, aus den Bezeichnungen ALLVESTINA und PANVESTINA auf ein Beklei-
dungs- oder Anlageunternehmen zu schliessen. Der Schluss auf letzteres wird noch
dadurch gefordert, dass es die dhnlich klingenden Firmen der Beteiligungsgesell-
schaften Paninvest AG im deutschsprachigen und Allinvest S.A. im italienisch-
sprachigen Gebiet der Schweiz bereits gibt.

Bei diesemn Ergebnis und dem Zweck, den die Beschwerdefithrer mit der von
ihnen gegriindeten Gesellschaft verfolgen, ist die Weigerung des Amtes, die Firmen
ALLVESTINA und PANVESTINA zuzulassen, rechtlich nicht zu beanstanden;
sie liegt jedenfalls innerhalb seines Ermessens, wenn auch einzurdumen ist, dass es
sich um einen Grenzfall handelt. Die Beschwerdefithrer wollen keine ‘“‘reine In-
vestitionsgesellschaft” gegriindet haben, bestreiten aber, dass dem Beteiligungs-
geschdft nach Art. 2 der Statuten nur nebensichliche Bedeutung zukomme. Was
sie damit meinen, kann dahingestellt bleiben. Eine Aktiengesellschaft muss firmen-
rechtlich nach der hauptsidchlich geplanten und darum wesentlichen Titigkeit
beurteilt werden, nicht danach, was sie allenfalls auch noch zu tun sich vorbehilt.
Sonst wiirden die allgemeinen Grundsitze des Firmenrechts ausgehohlt und die
gesetzlichen Vorschriften iber die Firmenbildung weitgehend illusorisch. Nach
dem statutarischen Zweck der Gesellschaft kommt hier der Ausfihrung von kauf-
minnischen und technischen Dienstleistungen aller Art offenkundig der Vorrang
zu. Darauf passen die Firmen ALLVESTINA und PANVESTINA aber in keinem
Sinn, den sie, wie hiervor erértert, ausdriicken kénnen.
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Art. 944 al 1 CO et art. 38 al 1 ORC — “EUR-CONTROL”

— Pour le lecteur suisse moyen, ‘‘industries” évoque des fabriques, ateliers ou
fabrications diverses; ce terme ne saurait étre utilisé pour désigner une ac-
tivité purement commerciale (c. 2).

— Fiir den durchschnittlichen Schweizer Leser bedeutet der Ausdruck “In-
dustries”” Fabriken, Werkstdtten oder verschiedene Fuabrikationsanlagen,
dieser Ausdruck darf nicht fiir eine reine Handelsaktivitit verwendet werden
(E. 2).

Arrét du Tribunal fédéral (18re cour civile) du 18 novembre 1980 dans la cause
Eur-Control Marketing S.A. c. Office fédéral du registre du commerce

Faits:

Eur-Control Marketing S.A., qui a son si®ége a Lausanne, a requis de 1’Office
fédéral du registre du commerce la modification de sa raison sociale en “Eur-
Control Industries S.A.”.

Par décision du 24 juillet 1980, I'Office a refusé I'inscription de la désignation
“Industries” et rejeté la requéte.

Eur-Control Marketing S.A. a formé un recours de droit administratif au Tri-
bunal fédéral. Elle conclut & ce que la décision attaquée soit réformée ““en ce sens
que si sa raison sociale nouvelle est ‘Eur Control Industrie S.A.’ alors cette raison
sociale pourra étre inscrite au registre du commerce”.

L’Office propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

1. Aux termes de l'art. 4 de ses statuts, la société recourante a pour but le
commerce des appareils et des pieces de rechange destinés a I'industrie; elle offre
ses services pour la vente de ces produits et les conseils techniques a sa clientele;
elle peut acquérir des participations 4 d’autres entreprises similaires ou différentes
et procéder a toute opération commerciale ou financiére qui est en rapport direct
ou indirect avec 'activité et le développement de la société.

La recourante déclare que le but social ainsi défini n’est plus en harmonie avec
son activité actuelle. Elle se présente comme la direction centrale, la téte d’un grand
groupe industriel et définit son activité dans les termes suivants: “Pour certains
secteurs cette téte ordonne directement la conception industrielle, la mise en
fabrication et la vente ...” Elle “fait fabriquer par ses propres bras et jambes les
produits que ses filiales revendent ...””. 1l s’agit pour elle ‘““de commander 4 550
employés, de disposer de 80’000 m? de planchers industriels ou de bureaux, d’ac-
quérir et répartir des revenus ..., de gérer cinq usines ... afin de faire vendre les
produits par des sociétés affiliées appartenant au groupe a 100%” et “d’assurer la
fourniture des services a la clientéle”.



289

La recourante soutient qu’il s’agit 14 d’une activité industrielle manifeste et que
Ion ne saurait donc considérer, comme I'a fait 'Office, que la désignation *‘In-
dustries” est de nature a induire le public en erreur.

2. La décision attaquée se fonde notamment sur I'arrét ATF 72 1 360 s., ol le
Tribunal fédéral considére comme correspondant encore — soit en 1946 — au
langage courant une définition contenue dans une ancienne décision en matiére de
registre du commerce, selon laquelle le mot allemand ‘““Industrie” est un terme
collectif qui ne doit normalement étre utilisé que pour désigner ’ensemble de
Factivité professionnelle consistant & acquérir des matiéres premiéres pour en faire
des produits et les perfectionner.

La définition adoptée par le Tribunal fédéral dans cet arrét est encore conforme
au sens actuel du mot “Industrie” dans la langue allemande (cf. notamment Der
Grosse Brockhaus, Meyers enzyklopidisches Lexikon). En frangais, outre le sens
général de “I'ensemble des activités économiques ayant pour I'objet 'exploitation
des richesses minérales et des diverses sources d’énergie, ainsi que la transformation
des matitres premidres en produits fabriqués” (Robert), le terme “industrie” a
d’autres acceptions: celle, ancienne et vieillie, d’adresse et de dextérité; celle, moins
dépassée, de profession et de métier, généralement manuel (Robert; Nouveau
Larousse universel; Littré; Quillet de la langue frangaise; ancien dictionnaire de
IAcadémie frangaise); celle enfin, plus contemporaine, d’entreprise industrielle
(Robert).

Pour le lecteur suisse moyen, le terme d’industrie se référe donc a des activités
ou i des entreprises industrielles. Employé au pluriel, comme c’est le cas dans la
raison sociale litigieuse, il évoque des fabriques, ateliers ou fabrications diverses.
11 ne saurait en revanche étre utilis€é pour désigner une activité purement com-
merciale, ne comprenant aucune fabrication de produits. Les expressions invoquées
par la recourante pour établir que le langage aurait évolué (industrie hoteliére,
alimentaire, de luxe, du spectacle, des transports, du batiment, de précision, du
vétement, etc.) évoquent pour la plupart des secteurs englobant une activité in-
dustrielle au sens général indiqué ci-dessus. Elles ne démontrent donc nullement
une évolution du langage justifiant, du point de vue du lecteur suisse moyen,
Papplication du terme d’industrie & des activités spécifiquement commerciales.

Or T'entreprise de la recourante se limite a de telles activités. Cela ressort non
seulement de son but social statutaire, mais aussi des indications qu’elle donne
sur son champ d’activité actuel. La recourante se prévaut en vain des fonctions
de production incombant a2 d’autres membres du groupe dont elle fait partie, dés
lors qu’elle-méme ne fait qu’*‘ordonner” la conception industrielle, la mise en
fabrication et la vente, ““faire fabriquer” les produits dont elle assure la vente,
directement ou indirectement, et fournir des “services a la clientéle”.

Vu cette activité, I'Office afait une juste application des art. 944 CO et 38 ORC
en considérant que le terme “Industries”, inséré dans la raison sociale de la re-
courante, ne serait pas conforme a la vérité et serait de nature a induire le public
en erreur, et en rejetant dés lors la requéte.
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Note

Cet arrét a été cité par le Tribunal fédéral dans la décision LA NATIONALE
S.A. qu’il a rendue deux semaines plus tard et qui a été publiée par la RSPI 1982,
p. 177 (c. 2¢).

Art. 944 Abs. 1 OR — “LIQUIDATIONSPOSTEN”

—~ Auch eine wahre Firma kann zu Tduschungen Anlass geben, wenn sie wegen
einer unzulissigen Sachbezeichnung geeignet ist, falsche Vorstellungen zu
erwecken.

— Die Firma “Liquidationsposten AG” erweckt den tiuschenden Eindruck,
sie befasse sich mit Ausverkdufen oder dhnlichen Veranstaltungen.

— Wenn sich eine Eintragung nachtriglich als unzulissig erweist, kann das
betreffende Unternehmen nachtriglich vom Handelsregisteramt aufgefordert
werden, seine Firma sowie ihre statutarische Zweckumschreibung zu dndern
(E. 2¢c).

— Méme une raison de commerce conforme a la vérité peut induire en erreur
lorsque, par une désignation générique illicite, elle risque de susciter de
fausses idées.

— La raison sociale “Liquidationsposten AG” crée I'impression que 'entreprise
exerce son activité dans le domaine des liquidations et opérations analogues.

— Lorsqu’une inscription se révele apres coup illicite, I'entreprise concernée
peut étre alors sommée par le registre du commerce de modifier sa raison
ainsi que son but statutaire (c. 2c).

BGer, 1. Ziv. Abt., vom 7. November 1980 i.S. Liquidationsposten AG
(im Verfahren gemiss Art. 109 Abs. 1 OG)

1. Die Liquidationsposten AG, Basel, ist seit 7. Juli 1975 im Handelsregister
eingetragen. Gemiss ihren Statuten bezweckt sie insbesondere, Liquidationsposten
aller Art zu kaufen und zu verkaufen sowie ein- und auszufithren. Das Handels-
registeramt Basel-Stadt und auf Beschwerde hin am 18. August 1980 auch das
Justizdepartement des Kantons Basel-Stadt forderten die Gesellschaft auf, ihre
Firma sowie ihre statutarische Zweckumschreibung zu indem und die neu ein-
zutragenden Tatsachen bis zum 5. Dezember 1980 zu melden. Amt und Departe-
ment fanden, dass die Verwendung des Wortes “Liquidation” in der Firma und in
der Zweckangabe tduschend wirkten und daher unzuldssig seien.

Die Liquidationsposten AG fiihrt gegen den Entscheid des Justizdepartementes
Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den Antridgen, ihn aufzuheben und die Forde-
rungen des Handelsregisteramtes zuriickzuweisen. Das Justizdepartement hilt die
Beschwerde fiir unbegriindet und beantragt, sie abzuweisen.
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2. Art. 38 Abs. 1 HRegV bestimmt, dass alle Eintragungen im Handelsregister
wahr sein miissen, zu keinen Tauschungen Anlass geben und keinen 6ffentlichen
Interessen widersprechen diirfen. Das gleiche gilt gemiss Art. 944 Abs. 1 OR fiir
den Inhalt der Geschiftsfirma; dazu gehéren insbesondere Sachbezeichnungen,
durch die auf den Titigkeitsbereich des Untemehmens hingewiesen wird. Dienen
solche Bezeichnungen nur der Reklame, so sind sie schon nach dem Verbot des
Art. 44 Abs. 1 HRegV als unzulissig zu betrachten.

a) Nach dem angefochtenen Entscheid ist die Firma der Beschwerdefithrerin
vor allem wegen des Wortes “Liquidation’ zu beanstanden, das in den Statuten
auch zur Umschreibung des Gesellschaftszweckes verwendet werde; dadurch werde
beim Publikum der tduschende Eindruck erweckt, die Gesellschaft veranstalte
Verkiufe im Sinne von Art. 2 der Ausverkaufsordnung vom 16. Aprl 1947 (AQ),
lasse dem Kiufer also voriibergehend besondere, sonst nicht gewihrte Vergiinsti-
gungen zukommen. Solche Verkiufe seien bewilligungspflichtig und jeweils nur
wihrend beschrinkter Dauer gestattet. Die Beschwerdefiihrerin befasse sich in
Wirklichkeit aber weder mit Ausverkidufen noch mit dhnlichen Veranstaltungen im
Sinne der Ausverkaufsordnung, sondern gebe thr Warenangebot wihrend des ganzen
Jahres als ““Liquidationsposten’ aus, die sie ihrerseits unter anderem aus Liquida-
tionen beziehe. Damit umgehe sie die Ausverkaufsordnung und erwecke bei den
Kiufern falsche Vorstellungen.

Die Beschwerdefiihrerin hilt dem insbesondere entgegen, dass die Ausverkaufs-
ordnung keine unmittelbare Bedeutung fiir das Firmenrecht habe, das lange vorher
erlassen worden sei. Sowohl ihre Firma als auch der statutarisch umschriebene
Zweck seien zudem wahr, da sie Liquidationsposten stindig zu giinstigen Preisen
anbiete und ihre Kdufer das ganze Jahr in den Genuss von Vergiinstigungen kimen; -
dadurch unterscheide sich ihre Titigkeit denn auch von bewilligungspflichtigen
Sonderverkiufen, gleiche aber derjenigen von Discount-Geschiften. Die Beschwerde-
fiihrerin wirft den kantonalen Behorden sodann Rechtsungleichheit vor, weil sie
Inserate von Konkurrenzfirmen, die ‘““Liquidationen und Uberschussposten” oder
“ab Liquidationslager” tiglich Waren zu stark reduzierten Preisen anbéten, nicht
beanstanden wiirden.

b) Unter Liquidation ist nach dem allgemeinen Sprachgebrauch die Verwertung
von Waren- oder Vermégensbestinden zu verstehen, namentlich bei Auflosung eines
Unternehmens oder Betriebes, die ihre Vermdgensstiicke und Lagerbestinde zum
Liquidationswert verkaufen. Handelsrechtlich ist damit die unmittelbare Folge der
Auflésung gemeint; eine aufgeloste Gesellschaft ist unter Vorbehalt der Fusion,
der Ubernahme oder Umwandlung zu liquidieren, weshalb alle damit zusammen-
hingenden Titigkeiten, wie die Beendigung der laufenden Geschifte und die Ver-
silberung des Gesellschaftsvermégens, als Liquidation bezeichnet werden. In diesem
Sinne wird das Wort auch im OR verwendet (vgl. insbesondere Art. 548, 582, 619
und 738 ff. OR). Die von der Beschwerdefiihrerin als Firma benutzte Wortverbin-
dung “Liquidationsposten™ ist daher sowohl nach dem allgemeinen Sprachgebrauch
wie nach Handelsrecht auf Waren oder Vermogensstiicke zu beziehen, die aus der
vollstindigen oder teilweisen Auflosung eines Unternehmens oder einer Gesellschaft
stammen und daher zu besonders giinstigen Preisen zu haber sind. Die Beschwerde-
filhrerin versucht dies mit Recht nicht zu widerlegen; sie beharrt gegenteils selber
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darauf, dass sie die aus Liquidationen herrithrenden Warenposten wihrend des
ganzen Jahres zu giinstigen Konditionen anbietet.

Bei dieser Sachlage kann die Beschwerdefithrerin im Ernst aber auch nicht
bestreiten, dass mit der Wortverbindung *“Liquidationsposten’ auf eine Geschifts-
titigkeit hingewiesen wird, die einer Umgehung von Vorschriften der Ausverkaufs-
ordnung gleichkommt. Ebenso liegt auf der Hand, dass mit der Verwendung des
Wortes “‘Liquidation” zur Firmenbildung und zur Umschreibung des Gesellschafts-
zweckes beim Publikum der tiuschende Eindruck erweckt wird, die Beschwerde-
filhrerin befasse sich mit Ausverkdufen oder dhnlichen Veranstaltungen im Sinne
von Art. 2 AO. Zu dhnlichen Schliissen gelangte bereits das Appellationsgericht des
Kantons Basel-Stadt, das den Geschiftsherrn der Beschwerdefithrerin am 1. Novem-
ber 1978 wegen Ubertretung der AO gebiisst hat. Es nahm sinngemiiss ebenfalls an,
dass das Publikum durch die Verwendung der Firma “Liquidationsposten AG” iiber
die Art der Verkaufsveranstaltung getduscht werden kann; es fand femer, die un-
gewohnliche Firmenbezeichnung sei nicht zuletzt in der Absicht gewihlt worden,
mit den Begriffen ““Liquidation” und “Posten’ fiir besonders giinstige Geschifte zu
werben (BJM 1979, S. 153 E. 3).

Dass die Beschwerdefiihrerin nicht bloss voribergehend, sondern wihrend des
ganzen Jahres Liquidationsposten zu giinstigen Preisen anbietet, macht die Sache
wegen der anhaltenden Tauschungsgefahr nicht besser; im Gegenteil, verstirkt sie
dadurch doch den Eindruck, ihre Geschifte mit behordlicher Bewilligung oder
Duldung zu titigen. Das gilt auch fiir die Reklame, die sie mit der streitigen Wort-
verbindung erzielt. Dass der Inhalt der Firma und die statutarische Zweckangabe
der Wahrheit entsprechen sollen, hilft dariiber nicht hinweg. Auch eine wahre Firma
kann zu Tduschungen Anlass geben, wenn sie wegen einer unzulissigen Sachbezeich-
nung wie hier geeignet ist, falsche Vorstellungen zu erwecken. Das ist auch dem
Versuch entgegenzuhalten, die Unzuldssigkeit der Bezeichnung mit dem Verhalten
von Discount-Geschiften, die ebenfalls stindig Waren zu besonders ginstigen
Preisen anbéten, widerlegen zu wollen.

Dass die Rechtsgrundsitze des OR iiber die Firmenbildung durch die spiter
erlassene Ausverkaufsordnung nicht ausgeschaltet werden durften, steht dieser
Auffassung nicht entgegen. Die Beschwerdefithrerin verkennt, dass tiuschende
Angaben in der Firma bereits nach Art. 944 Abs. 1 OR verboten sind. Die Ausver-
kaufsordnung von 1947 hat daran nichts gedndert, indem sie die ihr unterstellten
Verkaufsveranstaltungen von einer Bewilligung abhingig macht und insbesondere
vorschreibt, das Wort ““Liquidation” diirfe nur fiir Ausverkidufe verwendet werden
(Art. 2 Abs. 3). Damit soll lediglich die Kontrolle erleichtert und der Gefahr vor-
gebeugt werden, dass Unternehmen andere Geschifte als Ausverkiufe ausgeben
oder das Publikum iber die Art der Veranstaltung tduschen. Warum diese Gefahr
bei Anwendung des Firmenrechts ausgenommen werden soll, ist nicht zu ersehen.

¢) Dem Einwand der Beschwerdefiihrerin, die Firma “Liquidationsposten AG”
sei 1975 von den Handelsregisterbehérden ohne Bedenken zugelassen worden, hat
bereits die Vorinstanz entegengehalten, dass dies das Handelsregisteramt nicht
daran hindert, auf den nicht mehr als richtig erachteten Entscheid zurickzukom-
men. Art. 38 Abs. 2 HRegV sieht diese Moglichkeit ausdriicklich vor, wenn eine
Eintragung sich nachtriglich als unzulissig erweist. Dass der Beschwerdefiihrerin
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durch die Anderung der Firma erhebliche Umtriebe entstehen konnen, hat die
Vorinstanz nicht ilbersehen; sie hat sich angesichts der latenten T4uschungsgefahr,
die nach Angaben der Behérden durch Klagen belegt ist, aber zu Recht nicht davon
abhalten lassen, auf der Anderung zu beharren (BGE 105 IT 141 E. 4 und 100 Ib
35/6 mit Hinweisen).

Schliesslich hilft der Beschwerdefiihrerin auch nicht, dass Konkurrenzfirmen
sich angeblich gleich verhalten, indem sie in Inseraten auf dhnliche Geschiifte hin-
wiesen. Das gibt ihr keinen Anspruch darauf, eine unzulissige Firma beizubehalten
und mit einer solchen zu werben (BGE 99 Ib 383).

3. Die Beschwerdefiihrerin beantragt, ihr die Frist zu den vom Handelsregister-
amt verlangten Anderungen bis zum 30. Juni 1981 zu verlingem, falls ihre Be-
schwerde abgewiesen werden sollte. Dazu hat das Bundesgericht indes keinen
Anlass, zumal die verantwortlichen Gesellschaftsorgane sich rechtzeitig auf einen
negativen Ausgang des Beschwerdeverfahrens einstellen konnten; sie wurden darauf
schon am 6. Oktober 1980 aufmerksam gemacht, als das Gesuch, der Beschwerde
aufschiebende Wirkung zu erteilen, abgewiesen wurde. Sollte die laufende Frist
nicht ausreichen, so ist es Sache des Handelsregisteramtes, der Beschwerdefiihrerin
eine neue anzusetzen.

Art. 944 Abs. 1 OR — “FAHNEN-AKTION”

— Der Bestandteil ‘“‘Fahnen-Aktion” in einer Firma erweckt den tiuschenden
Eindruck, sie fithre mit behordlicher Bewilligung einen Sonderverkauf durch.
Dessen Verwendung verstésst deshalb gegen die offentlichen Interessen (E. 1).

— Das Reklameverbot des Art. 44 Abs. 1 HRegV ist gesetzmissig (E. 2).

— Zur Durchsetzung der Vorschriften des Art. 944 Abs. 1 OR kann das eid-
gendssische Amt fiir das Handelsregister frithere Zusicherungen widerrufen
und das Unternehmen auffordern, seine Firma zu dndemn (E. 3 und 4).

— L’élément “Promotion de drapeaux’ dans une raison de commerce suscite
Iimpression fausse selon laquelle l'entreprise effectue une vente spéciale
autorisée par l'autorité compétente. Son utilisation lése par conséquent un
intérét public (c. 1).

— L’interdiction de désignations servant de réclame, figurant a l'art. 44 al 1
ORC, posséde une base légale suffisante (c. 2).

— Pour faire appliquer les dispositions de Uart. 944 al. 1 CO, l'office fédéral du
registre du commerce peut révoquer des assurances données précédemment
et sommer l'entreprise de modifier sa raison de commerce (c. 3 et 4).

BGer, 1. Ziv. Abt., vom 24. Januar 1984 i.S. Keller Fahnen-Aktion AG
(im Verfahren gemiss Art. 109 Abs. 3 OG)
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Sachverhalt:

A. Am 26. Januar 1983 wurde die Firma Keller Fahnen-Aktion AG im Handels-
register von Fraubrunnen eingetragen. Vorgingig war das Eidgenossische Amt fir
das Handelsregister zunichst iber die Zuldssigkeit der Firma ““Fahnen-Aktion AG”
angefragt worden. Das Amt hatte mit Schreiben vom 15. Dezember 1982 geant-
wortet, ohne individualisierenden Zusatz wie Familienname, Phantasiebezeichnung
usw. konne “Fahnen-Aktion AG” als Firma nicht zugelassen werden. Darauf
erkundigten sich die Griinder nach der Zulissigkeit der Firmenbezeichnung “Keller
Fahnen-Aktion AG”. Wie schon fir die erste Antwort verwendete das Amt auch
fiir die zweite vom 2. Januar 1983 ein vorgedrucktes Formular, das insbesondere
folgenden Text enthilt:

“Betreffs Zuldssigkeit obiger Firma teilen wir Thnen mit, dass gemiss unserer Kartei im
Schweiz. Handelsregister eine gleichlautende Firma nicht eingetragen ist. Bei dhnlich lautenden
Firmen bleiben die Vorschriften iiber die Ausschliesslichkeit (Art. 951 OR) und die sich darauf
stitzende zivilrechtliche Klage (Art. 956 OR) vorbehalten.

Im itbrigen ist die Beurteilung der Zulissigkeit in erster Linie Sache des zustindigen kanto-
nalen Handelsregisterfithrers. Wir ersuchen Sie, sich hierfir an diesen direkt zu wenden.”

An den vorgedruckten Text war angefiigt worden:

“Ohne Kenntnis des statutarischen Zwecks kOnnen wir zur Frage der Zulissigkeit der Firma
nicht abschliessend Stellung nehmen.”

Ein Inserat, das die Keller Fahnen-Aktion AG am 13. April 1983 in der Tages-
zeitung “Blick” erscheinen liess, veranlasste die Stadtpolizei Ziirich, Anzeige wegen
offentlicher Ankiindigung einer ausverkaufsidhnlichen Veranstaltung ohne Bewilli-
gung zu erstatten. Im Inserat wurden unter dem Titel “Fahnen-Aktion” Fahnen
und Fahnenmasten zu herabgesetzten Preisen angeboten. Die Firma der Inserentin
wurde mit “Fahnen-Aktion 3308 Grafenried”” angegeben; die Firmenbestandteile
“Keller” sowie ‘““AG” fehlten.

Aufgrund dieses Vorfalles beantragte das Bundesamt fiir Industrie, Gewerbe und
Arbeit dem Eidgendssischen Amt fiir das Handelsregister, eine Anderung der Firma
der Keller Fahnen-Aktion AG zu veranlassen. Am 10. Mai 1983 forderte darauf der
Handelsregisterfiihrer von Fraubrunnen die Keller Fahnen-Aktion AG gestiitzt auf
Art. 61 der Handelsregisterverordnung (HRegV) auf, bis 20. Juni 1983 ihre Firma
dahingehend zu dndern, dass sie das Wort “Aktion” nicht mehr enthalte.

B. Gegen die Verfiigung des Handelsregisterfithrers erhob die Keller Fahnen-
Aktion AG Beschwerde bei der Justizdirektion des Kantons Bem. Diese wies die
Beschwerde am 12. August 1983 mit der Begrindung ab, der Firmenbestandteil
“Aktion” wirke tduschend und diene vornehmlich der Reklame; der Finwand, die
nachtrigliche Beanstandung der Firma verletze Treu und Glauben, sei nicht zu
hoéren. Die Justizdirektion forderte die Beschwerdefiihrerin zudem auf, die Firmen-
dnderung bis Ende November 1983 vorzunehmen.

C. Mit ihrer Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt die Keller Fahnen-Aktion
AG, den Entscheid der Justizdirektion aufzuheben; fiir den Fall der Beschwerde-
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abweisung ersucht sie um Einrdumung einer Frist von mindestens sechs Monaten
zur Anderung der Firmenbezeichnung. Die Justizdirektion des Kantons Bern und
das Eidgenossische Justiz- und Polizeidepartement schliessen auf Abweisung der
Beschwerde.

Dem Gesuch der Beschwerdefiihrerin, ihrer Beschwerde aufschiebende Wirkung
zuzuerkennen, wurde mit Prisidialverfiigung vom 1. November 1983 stattgegeben.

Das Bundesgericht zieht im Verfahrengemdss Art. 109 Abs. 1 und 3 OG in Erwigung:

1. Aktiengesellschaften kdnnen unter Wahrung der allgemeinen Grundsitze der
Firmenbildung ihre Firma frei wihlen (Art. 950 Abs. 1 OR). Gemiss Art. 944
Abs. 1 OR darf die Firma neben den gesetzlich vorgeschriebenen auch Angaben
enthalten, die auf die Natur des Untermnehmers hinweisen, vorausgesetzt, dass der
Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Tduschungen verursachen kann
und dem offentlichen Interesse nicht zuwiderlduft.

a) Die Justizdirektion hilt die Firma der Beschwerdefiihrerin darum fiir téu-
schend, weil mit dem Bestandteil ““Aktion” bzw. ‘“‘Fahnen-Aktion” beim Publikum
der Eindruck erweckt werde, die Beschwerdefiihrerin veranstalte Verkdufe im Sinne
der Ausverkaufsordnung. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung werde
unter dem Begriff ““Aktion” ein besonders giinstiger Sonderverkauf von kurzer
Dauer verstanden. Die Auffassung der Beschwerdefiihrerin, ithre Aktionen seien
nicht voriibergehend, vielmehr weise der Begriff “Aktion” auf stindig preiswerte
Produkte hin, iiberzeuge nicht. Denn der Kiufer verstehe auch heute noch unter
Aktion das voriibergehende, nur kurze Zeit dauernde Angebot eines Produktes zu
einem besonders giinstigen Preis; er sei iiberfordert, wenn er unterscheiden miisse,
ob der Begriff ““Aktion” im Zusammenhang mit der Firma oder im Sinne eines
Sonderverkaufs nach der Ausverkaufsordnung gebraucht werde. Die Verwendung
der Bezeichnung “Aktion” in der Firma der Beschwerdefiihrerin laufe deshalb auf
eine Umgehung der Vorschriften der Ausverkaufsordnung hinaus. Beim Publikum
werde der tiuschende Eindruck erweckt, das Untemehmen fithre mit behordlicher
Bewilligung einen Sonderverkauf durch, und die angepriesene Ware kénne spiter
nicht mehr so giinstig erworben werden. Falls die Beschwerdefiihrerin, wie sie
behaupte, stindig preiswerte Produkte anbiete, werde dadurch die bereits bestehende
Tduschungsgefahr noch vergrossert, weil der Kidufer damit im falschen Glauben
gelassen werde, er profitiere von einem einmalig giinstigen Angebot.

b) Die Beschwerdefiihrerin bringt demgegeniiber insbesondere vor, die Justiz-
direktion habe ihre Firma zu Unrecht nicht als Ganzes beurteilt, sondemn einen
einzelnen Bestandteil herausgegriffen; sie habe zudem nicht beachtet, dass bei der
Beurteilung der Tauschungsgefahr vom Eindruck des Durchschnittslesers im Ge-
schiftsverkehr auszugehen sei. Sie gesteht dagegen ein, dass der Begriff “Aktion”
im Verkaufsgeschift die Bedeutung einer voriibergehenden Vergiinstigung erhalten
habe, fiigt aber bei, die bundesgerichtliche Umschreibung des Begriffs sei in ande-
rem Zusammenhang, nimlich in bezug auf die Ausverkaufsordnung und den un-
lauteren Wettbewerb, erfolgt.
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Dieser letztere Einwand ist indessen unbehelflich. Es liegt auf der Hand, dass
der Begriff “Aktion” im Firmenrecht nicht grundsétzlich anders zu verstehen ist
als im Gebiet des UWG und der Ausverkaufsordnung. Dort hat er die Bedeutung
eines Sonderverkaufs von kurzer Dauer zu besonders giinstigen, sonst nicht gewahr-
ten Preisen (BGE 107 II 281/2, 97 IV 234, 90 IV 112). Richtig ist an sich, dass bei
der Beurteilung der Tiduschungswirkung ein einzelner Bestandteil nicht getrennt
vom Eindruck der gesamten Firma gewiirdigt werden darf. Denn es ist denkbar,
dass der Bestandteil allein betrachtet zwar tduschend wirkt, in Verbindung mit den
anderen Angaben dagegen nicht. Gleich wie beim Entscheid iiber die Verwechsel-
barkeit von Firmen kommt jedoch Bestandteilen, die durch Klang oder Sinn hervor-
stechen, erhohte Bedeutung zu, da sie in der Erinnerung besser haftenbleiben und
im Geschiftsverkehr vom Firmeninhaber selbst oder von Dritten oft allein ver-
wendet werden (vgl. BGE 97 1II 155 E. 2b). Ebenfalls nicht zu beanstanden ist der
Hinweis der Beschwerdefiihrerin, bei der Beantwortung der Frage nach der Wirkung
einer Firma miisse auf den Eindruck des Durchschnittslesers, des durchschnittlich
aufmerksamen Publikums abgestellt werden (BGE 106 II 353 mit Hinweisen).
Die Folgerungen, welche sie aus diesen Grundsitzen ableiten will, iiberzeugen
jedoch nicht. Denn vom Durchschnittsleser aus betrachtet hebt sich der Bestandteil
“Aktion’ bzw. “Fahnen-Aktion wegen seines Sinngehaltes deutlich von den ande-
ren Angaben ab, und dieser Eindruck wird entgegen ihrer Behauptung durch den
Bestandteil “AG” nicht abgeschwiicht.

Die Justizdirektion hat demnach die Tauschungsgefahr mit Recht bejaht. Eben-
falls beizustimmen ist ihrer Erwigung, dass die Verwendung des Wortes “Aktion”
in der Firma der Beschwerdefiihrerin auf eine Umgehung der Vorschriften der
Ausverkaufsordnung hinauslduft und deshalb gegen 6ffentliche Interessen verstosst.

2. Die Justizdirektion betrachtet die Firma der Beschwerdefiihrerin auch darum
als unzulissig, weil der Bestandteil ““Aktion” bzw. “Fahnen-Aktion” vornehmlich
der Reklame diene und daher das Reklameverbot des Art. 44 Abs. 1 HRegV ver-
letze. Mit der Beschwerde wird beildufig eingewendet, das Reklameverbot habe
neben Art. 944 Abs. 1 OR keine selbstindige Bedeutung, da die einzelnen Verord-
nungsbestimmungen ihre Stiitze im Gesetz finden miissten.

An der Gesetzmissigkeit des Reklameverbots der HRegV kann indes nicht
gezweifelt werden. Gauch (Der Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht, S. 283,
N. 1343) bemerkt dazu, es fehle zwar eine ausdriickliche gesetzliche Grundlage,
doch schopfe Art. 44 Abs. 1 HRegV seine Geltungskraft aus dem Wesen der Ge-
schiftsfirma, da diese nach dem gesetzgeberischen Zweck der Individualisierung des
Geschiftsinhabers diene und zweckwidrig verwendet werde, wenn sie Bezeichnun-
gen enthalte, die nur der Reklame dienen. Diese Auffassung deckt sich mit der
Rechtsprechung des Bundesgerichts, das in mehreren Urteilen ausgefiihrt hat,
der Individualisierungszweck der Firma und das Gebot der Firmenwahrheit schios-
sen reklamehafte Bezeichnungen aus (BGE 951 279 E. 3,87 1309, 851 131/2,
69 I 133/4). Es stellt somit keine Rechtsverletzung dar, dass die Justizdirektion
ihren Entscheid nicht nur auf Art. 944 Abs. 1 OR, sondern auch auf Art. 44 Abs. 1
HRegV abgestiitzt hat.
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3. Die Beschwerdefiihrerin macht sodann geltend, die nachtrigliche Beanstan-
dung ihrer Firma verstosse gegen Treu und Glauben, weil sie sich auf die Auskiinfte
des Eidgenossischen Amtes fiir das Handelsregister habe verlassen diirfen, gegen ihre
Firma sei grundsitzlich nichts einzuwenden.

Es ist indes fraglich, ob die beiden Schreiben des Amtes als verbindliche, vor-
behaltlose Auskiinfte betrachtet werden diirfen. Vertretbar wire auch die Auf-
fassung, es habe sich dabei um eine Art Dienstleistung gehandelt, mit welcher zwar
die Eintragung einer gesetzwidrigen Firmenbezeichnung verhindert, nicht aber den
Gesuchstellern das Risiko abgenommen werden sollte. Auf dieser Grundlage wire
die Auskunft vom 15. Dezember 1982 dahingehend zu verstehen, dass das Amt die
Griinder auf die Unzuldssigkeit einer reinen Sachbezeichnung hinweisen wollte,
ohne sich damit iiber die Zulidssigkeit des Firmenbestandteils ““Aktion™ abschlies-
send zu dussern. Zu beriicksichtigen ist im weitern, dass in beiden Schreiben betont
wurde, fiir die Priifung der Firma sei der kantonale Handelsregisterfiihrer zustindig.
Missverstindlich war allenfalls der Passus, das Amt konne ohne Kenntnis des
statutarischen Zweckes zur Frage der Zulidssigkeit der Firma nicht abschliessend
Stellung nehmen. Denn daraus konnte geschlossen werden, das Amt habe nur
insoweit einen Vorbehalt anbringen wollen. Da sich die Unzulissigkeit des Firmen-
bestandteils “Aktion” aber nicht aus dem statutarischen Zweck der Beschwerde-
filhrerin ergibt, ist die Moglichkeit eines Missverstindnisses nicht auszuschliessen.

Ob das Amt mit dem fraglichen Passus den Eindruck erweckt hat, gegen die
Verwendung des Wortes “Aktion” sei nichts einzuwenden, braucht jedoch im vor-
liegenden Fall nicht entschieden zu werden. Denn auch wenn im {ibrigen die erfor-
derlichen Voraussetzungen gegeben wiren, kann sich die Beschwerdefiihrerin darum
nicht auf die Verbindlichkeit der Auskiinfte berufen, weil dem iiberwiegende 6ffent-
liche Interessen entgegenstehen (vgl. Imboden/Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrecht-
sprechung, 5. Aufl,, Bd. I, S. 471). Das dffentliche Interesse an der richtigen Anwen-
dung und allgemeinen Durchsetzung der Vorschriften des Art. 944 Abs. 1 OR wiegt
eindeutig schwerer als die individuellen Gegeninteressen der Beschwerdefiihrerin
(vgl. BGE 100 Ib 35 E. 8b mit Hinweisen). Das gilt um so mehr, als die Beschwerde-
fihrerin schon wenige Monate nach der Grimdung aufgefordert worden ist, ihre
Firma zu dndern.

4. Die Beschwerdefiihrerin bestreitet schliesslich, dass der Handelsregisterfiihrer
dem Grundsatz nach berechtigt war, sie zur Anderung der Firma aufzufordern. Sie
fihrt aus, Art. 61 HRegV sehe zwar die zwangsweise Herbeifiihrung von Anderun-
gen oder Loschungen von Registereintragungen vor, die nicht oder nicht mehr den
Vorschriften entsprechen. In der absoluten Form, wie die Justizdirektion diese
Bestimmung anwenden wolle, finde sie aber weder im Gesetz noch in der Verfas-
sung eine Stiitze. Art. 955 OR verpflichte den Registerfiihrer einzig, die Beteiligten
zur Beobachtung der Bestimmungen der Firmenbildung anzuhalten. Das umfasse
noch lange nicht die Befugnis, eine im Register eingetragene, rechtlich iiberpriifte
Firma abzuindern, ohne dass sich seit der Eintragung neue Tatsachen ergeben
hitten. Die Beschwerdefiihrerin weist zudem darauf hin, dass ihre Firma bei Bran-
cheninsidern schon heute einen gewissen Marktruf geniesse und sie im Vertrauen
auf deren Rechtmissigkeit namhafte finanzielle Aufwendungen gemacht habe.
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Auch diese Riigen sind nicht begriindet. Zunichst iibersieht die Beschwerde-
fithrerin, dass sich das Vorgehen des Handelsregisterfiihrers nicht auf Art. 61 HRegV,
sondern auf Art. 38 Abs. 2 und Art. 60 HRegV stiitzt. Art. 38 Abs. 2 HRegV be-
stimmt, eine Eintragung, von der sich nach dem Vollzug herausstelle, dass sie
unwahr sei, tiuschend wirke oder o6ffentlichen Interessen widerspreche, sei im
Verfahren gemiss Art. 60 zu indern oder zu 16schen. Dieses Verfahren kommt
deshalb nicht nur zur Anwendung, wenn sich seit der Eintragung neue Tatsachen
ereignet haben, sondern auch dann, wenn die Firma von Anfang an nicht hitte
eingetragen werden diirfen (BGE 100 Ib 34 E. 6, 65 I 274). Mit der Frage, wie
dieses Vorgehen unter dem Gesichtspunkt der Regeln iiber den Wideruf oder die
Riicknahme eines Verwaltungsaktes zu beurteilen sei, hat sich das Bundesgericht
in BGE 105 II 141 E. 4 eingehend befasst. Dabei kam es zum Ergebnis, die Ein-
tragung diirfe widerrufen werden, wenn sie unwahr sei, tduschend wirke oder dem
offentlichen Interesse widerspreche. Beim Entscheid seien zudem die auf dem Spiel
stehenden Interessen gegeneinander abzuwigen; nach stindiger Rechtsprechung
iberwiege aber das Offentliche Interesse an der Beseitigung eines gesetzwidrigen
Firmeneintrags gegeniiber dem Interesse des Inhabers an dessen Beibehaltung.
Im vorliegenden Fall besteht kein Anlass, von dieser Praxis abzugehen.

5. Dem Antrag der Justizdirektion, die Beschwerdefiinrerin zur Ausrichtung
einer angemessenen Parteientschiddigung zu verpflichten, kann nicht stattgegeben
werden. Gemiss Art. 159 Abs. 2 OG darf im Verfahren der Verwaltungsgerichts-
beschwerde obsiegenden Behérden in der Regel keine Parteientschidigung zu-
gesprochen werden. Es sind keine Griinde ersichtlich, welche ein Abweichen von
diesem Grundsatz rechtfertigen.

Art. 38Abs. 1 HRegV —~ “SCHWEIZERISCHE ZAHNTECHNIKER-VEREINIGUNG”

— Der Vereinsnamen der “Schweizerischen Zahntechniker-Vereinigung” erweckt
den Eindruck, dass ihr sowohl selbstindige wie unselbstindige Zahntechniker
angehoren. Falls darin nur die unselbstindigen Zahntechniker organisiert sind,
ist der Name tduschend.

— Le nom de lassociation ‘“Union des mécaniciens-dentistes suisses” suscite
Uimpression que des mécaniciens-dentistes aussi bien indépendants qu’em-
ployés en font partie. Ce nom induit en erreur au cas oi cette association ne
regroupe que des mécaniciens-dentistes employés.

BGer, 1. Ziv. Abt., vom 28. Oktober 1980 i.S. Schweizerische Zahntechniker-
Vereinigung SZV (im Verfahren gemiss Art. 109 Abs. 1 OG)

Die im Handelsregister eingetragene Bezeichnung eines Vereins dient ausschliess-
lich seiner Individualisierung. Sie steht unter den allgemeinen Voraussetzungen des
Art. 38 Abs. 1 HRegV, wonach alle Fintragungen im Handelsregister wahr sein
miissen, zu keinen Tduschungen Anlass geben und keinem 6ffentlichen Interesse
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widersprechen diirfen. Das gilt auch von Sachbezeichnungen, insbesondere natio-
nalen und territorialen Zusitzen, durch die auf das Arbeitsgebiet oder den Titig-
keitsbereich des Vereins hingewiesen wird; die dazu verwendeten Angaben miissen
sachlich zutreffen.

Ob der Name eines Vereins tiuschend wirkt, beurteilt sich wie bei der Firma
oder dem Handelsnamen einer Geselischaft nach dem Eindruck, den er beim Durch-
schnittsleser hervorruft (vgl. BGE 100 Ib 243, 95 1279 E. 4). Dazu ist hier vorweg
zu bemerken, dass es in der Schweiz zwei Verbinde von Zahntechnikern gibt; die
unselbstindig erwerbenden sind in der mit der Beschwerdefiihrerin identischen
Vereinigung, die selbstindigen dagegen im ““Verband zahntechnischer Laboratorien
der Schweiz/VZLS” zusammengeschlossen. Dass dies allgemein bekannt sei, darf
entgegen der Behauptung der Beschwerdefiihrerin nicht angenommen werden, da in
beiden Verbandsbezeichnungen ein echtes Unterscheidungsmerkmal iiber die Art
der Mitglieder fehlt. Bei dieser Sachlage ist die Gefahr, dass der durchschnittliche
Leser der Tiduschung erliegt, die Beschwerdefiihrerin erfasse alle Zahntechniker und
wahre deren Interessen ausschliesslich, aber nicht von der Hand zu weisen. Dass die
Beschwerdefiihrerin ihren bisher im Handelsregister nicht eingetragenen Namen seit
40 Jahren unangefochten verwendet haben will, hilft dariiber nicht hinweg. Der
lange Gebrauch und der Verzicht des VZLS, den Verbandsnamen der unselbstindig
erwerbenden Zahntechniker als tduschend anzufechten, vermag keine der gesetz-
lichen Voraussetzungen fiir den Eintrag im Register zu ersetzen.

Das Amt wirft der Beschwerdefiihrerin trotz seiner Berufung auf BGE 891219
nicht vor, ihre Vereinigung zu Unrecht als ‘“‘schweizerische” auszugeben; es an-
erkennt vielmehr ihre gesamtschweizerische Geltung fur unselbstindig erwerbende
Zahntechniker. Die Tiduschungsgefahr ist bloss darin zu erblicken, dass die Be-
schwerdefiihrerin mit ihrem Verbandsnamen den Anschein erweckt, auch die selb-
stindigen Zahntechniker zu vertreten. Das Amt riumt in der Vemehmlassung zur
Beschwerde denn auch ein, dass die Tauschungsgefahr mit der Aufnahme eines
blossen Hinweises auf die Zugehorigkeit der Mitglieder zur Gruppe der unselb-
stindig Erwerbenden beseitigt werden konnte.

Art. 45 Abs. 1 HRegV — “SCHWEIZERISCHE ZWEIGNIEDERLASSUNG”

— Falls eine auslindische Firma sowohl in den Niederlanden wie in der Schweiz
eine Zweigniederlussung betreibt, kann letztere mit dem Zusatz “{Schweiz)”’
individualisiert werden. Die Firmenbezeichnung “Bosal Distribution Aktien-
gesellschaft, Vaduz, Filiale (Schweiz) Dietikon’’ ist daher zuldssig.

— Si une entreprise étrangere exploite une succursale aux Pays-Bas et une autre
en Suisse, cette derniére peut étre individualisée par I'adjonction “‘(Suisse)”.
La raison de commerce de la succursale suisse ‘‘Bosal Distribution société
anonyme, Vaduz, succursale (Suisse) Dietikon’ est ainsi licite.

BGer, 1. Ziv. Abt., vom 14. November 1980 i.S. Bosal Distribution Aktiengesell-
schaft (im Verfahren gemiss Art. 109 Abs. 2 OG)
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3. Gemiss Art. 45 Abs. 1 HRegV diirfen Einzelfirmen, Handelsgesellschaften
und Genossenschaften in ihrer Firma keine nationale Bezeichnung verwenden.
Ausnahmen koénnen gestattet werden, wenn sie durch besondere Umstdnde gerecht-
fertigt sind. Nach der Rechtsprechung ist eine nationale Bezeichnung zuzulassen,
wenn ein schutzwirdiges Interesse besteht, sie insbesondere der Individualisierung
des Untemehmens durch ein Element dient, das sie objektiv von andem unter-
scheidet (BGE 104 Ib 265 E. 2a mit Hinweisen).

a) Das Amt fand, dass besondere Umstinde im Sinne von Art. 45 Abs. 1 HRegV
vorliegend zu verneinen seien; schweizerische Zweigniederlassungen auslindischer
Unternehmen hitten ihren Sitz notwendigerweise in der Schweiz und brauchten
dies nicht besonders zum Ausdruck zu bringen. Das schweizerische Publikum, an
das sich die Zweigniederlassung richte, miisse wie bei einer schweizerischen Gesell-
schaft bloss wissen, dass eine Gemeinde wie Stallikon in der Schweiz liege. Was fiir
den Sitz gelte, sei auch fiir das Titigkeitsgebiet massgebend, das im Normalfall und
auch hier das Gebiet der Schweiz umfasse. Die gewiinschte Zusatzbezeichnung sei
daher rein reklamehaft. Anders verhielte es sich dann, wenn z.B. ein auslindischer
Konzern in der Schweiz neben einer Tochtergesellschaft fiir den auslindischen
Markt eine Zweigniederlassung fiir den schweizerischen Markt haben wiirde. In
seinen Bemerkungen zu den im Beschwerdeverfahren erhobenen Beweisen ist das
Amt sodann der Meinung, Art. 45 Abs. 1 HRegV sei auf Zweigniederlassungen gar
nicht anwendbar.

Damit iibersicht das Amt, dass Zweigniederlassungen ihrer Firma gemiss Art. 952
Abs. 1 OR besondere Zusitze beifiigen diirfen, sofern diese nur fiir die Zweignieder-
lassung zutreffen. Dieses Recht steht auch Zweigniederlassungen eines Unterneh-
mens zu, das seinen Sitz im Ausland hat (Gauch, Die Zweigniederlassung im Schwei-
zerischen Zivilrecht, S. 309 und 316, N. 1448 und 1484; Joos, Das schweizerische
Firmenrecht, S. 74; His, N. 18 zu Art. 952 OR). Eine iiber Art. 952 Abs. 1 OR
hinausgehende Beschrinkung in der Auswahl von Zusitzen fiir Zweigniederlassun-
gen ist dem Gesetz nicht zu entnehmen. Unter der in Art. 45 Abs. 1 HRegV ge-
nannten Voraussetzung, dass besondere Umstidnde eine Ausnahme rechtfertigen,
sind daher auch bei Zweigniederlassungen nationale, territoriale und regionale
Zusitze erlaubt (Gauch, a.a.0., S. 314, N. 1474). Von einem qualifizierten Schwei-
gen des Gesetzes kann entgegen der Annahme des Amtes nicht die Rede sein.

b) Mit der gewiinschten nationalen Zusatzbezeichnung will die Beschwerde-
filhrerin ihre schweizerische Zweigniederlassung und andere auslindische Tochter-
gesellschaften der Jenda Holding AG, die angeblich alle eine Firma mit dem charak-
teristischen Bestandteil “Bosal” fiihren, deutlich auseinanderhalten. Ein schutz-
wiirdiges Interesse ist damit jedoch noch nicht dargetan. Die Firma der schweizeri-
schen Zweigniederlassung unterscheidet sich von den iibrigen im Ausland gegriinde-
ten Gesellschaften des Bosal-Konzems bereits hinlinglich durch die weiteren
Bestandteile ‘“Distribution AG”; insoweit kann daher dem verlangten Zusatz
“(Schweiz)” keine Individualisierungsfunktion zukommen.

In ihrer Beweismitteleingabe vom 14. Februar 1980 machte die Beschwerde-
fithrerin erstmals geltend, dass sie auch in den Niederlanden eine Zweigniederlassung
unterhalte. Diese durch die angeordnete Beweisabnahme bewiesene neue Tatsache
ist beim Entscheid iiber die Beschwerde zu beriicksichtigen, da das Bundesgericht



301

den Sachverhalt gemiss Art. 105 Abs. 1 OG von Amtes wegen und unabhéngig von
Parteiantrigen iberpriift (Grisel, Droit administratif suisse, S. 507 und 510 mit
Zitaten; vgl. auch BGE 1001b 355,931 605 und 92 1 327 E. 2 mit Hinweisen) und
selbst Tatsachen einbeziehen kann, die erst seit Erlass der angefochtenen Verfigung
eingetreten sind (BGE 100 Ib 355 mit Hinweisen). Die neue Tatsache ist von ent-
scheidender Bedeutung.

c) Betreibt die Beschwerdefiihrerin sowohl in den Niederlanden wie in der
Schweiz eine Zweigniederlassung, so verfolgt sie mit dem Zusatz ‘“‘(Schweiz)”,
dem durch die Einklammerung ein nebensichlicher, bloss erliuternder Sinn gegeben
wird, offensichtlich den Zweck, ihre Zweigniederlassungen zu individualisieren und
objektiv voneinander zu unterscheiden. Zwar kann die Gefahr einer Verwechslung
schon deshalb verneint werden, weil die niederlindische Zweigniederlassung den
Handelsnamen ““Bosal Nederland” fiihrt und die schweizerische in ihrer Firma den
Ort der Niederlassung anzugeben hat (Art. 952 Abs. 2 OR). Das heisst indes nicht,
dass der Beschwerdefiihrerin ein berechtigtes Interesse am gewliinschten Zusatz
bereits aus diesem Grunde abzusprechen sei. Der verlangte Zusatz wirkt fiir das
Publikum, zu dem nicht nur das schweizerische, sondern auch das auslindische zu
rechnen ist, keineswegs tduschend, sondern vielmehr aufklidrend; er kann nur dahin
verstanden werden, dass weitere Zweigniederlassungen der Gesellschaft bestehen,
aber mit Sitz im Ausland (BGE 92 I 296 E. 4 und 302 E. 5). Es kommt deshalb
nicht darauf an, ob das schweizerische Publikum bloss die schweizerische Orts-
angabe als solche erkennen miisse. Belanglos wird bei dieser Betrachtungsweise auch,
ob eine schweizerische Zweigniederlassung ihren Sitz naturgemiss in der Schweiz
habe und ihr Titigkeitsgebiet normalerweise die Schweiz umfasse.

Wegen seiner aufklirenden Wirkung darf der wahrheitsgemisse Zusatz femer
nicht als reklamehaft untersagt werden (BGE 92 I 302 E. 5). Die Beschwerde-
fiihrerin hat unter den gegebenen Umstinden ein berechtigtes Interesse daran, der
bisherigen Firma ihrer schweizerischen Zweigniederlassung den begehrten Zusatz
anzufiigen, der jedermann offenbart, in welchem Lande sie diese Filiale betreibt.
Das Bundesgericht hat ein solches Interesse selbst zugunsten einer Tochtergesell-
schaft bejaht, welche als einzige von mehreren in der Schweiz niedergelassen war
und den Firmenbestandteil “(Reinach)” durch den Zusatz “‘(Schweiz)” ersetzen
wollte (BGE 92 1 298 ff.). Weshalb es sich anders verhalten sollte, wenn eine aus-
lindische Gesellschaft nur eine von mehreren Zweigniederlassungen in der Schweiz
betreibt, ist nicht zu ersehen. Die Grundsitze, welche fiir die Zulassung nationaler
Bezeichnungen in Geschiftsfirmen von Tochtergesellschaften entwickelt worden
sind, miissen deshalb sinngemiss auch bei Zweigniederlassungen anwendbar sein
(Gauch, a.a.0., S. 314, N. 1474). Dem in BGE 92 I 298 ff. ver6ffentlichten Urteil
ist im iibrigen entgegen der Annahme des Amtes nichts dafiir zu entnehmen, dass
der Zusatz “(Schweiz)”” nur dann zu bewilligen wire, wenn ein Konzern in minde-
stens zwei weiteren Lindern Tochtergesellschaften mit dhnlichen Firmen gegriindet
hat.

4. Die Beschwerdefiihrerin hat erst nach Abschiuss des Schriftenwechsels auf
die entscheidende Tatsache hingewiesen, dass sie auch in den Niederlanden eine
Zweigniederlassung unterhilt. Es rechtfertigt sich daher nicht, ihr fiir das Beschwer-
deverfahren zu Lasten des Amtes eine Parteientschidigung zuzusprechen.
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§ 3 dUWG; schweizerisch-deutscher Vertrag tiber den Schutz von Herkunftsangaben —
“UNSER FRANKENSCHWEIZER”

— Ein von einer deutschen Genossenschaft mit Sitz in der Frinkischen Schweiz
produzierter Hartkise, der infolge seiner Locher und seiner Radform einem
Emmentaler dhnlich sieht, darf nicht als ‘‘Frankenschweizer” bezeichnet
werden.

— Un fromage a pite dure, ressemblant ¢ U'Emmental par ses trous et par la
forme de ses meules, produit par une société coopérative allemande ayant
son siége en ‘“‘Suisse franconienne’’, ne peut pas étre qualifié de “‘suisse de
Franconie’’.

Urteil Landgericht Miinchen I vom 20. Februar 1986 i.S. Schweizerische Kiise-
union AG gegen Milchhof Pegnitz-Eschenbach eG., publiziert in GRUR Int.
1986 476

Die Kldgerin ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Obligationenrecht.
Gemiss ihrer Satzung hat sie als Glied der in der schweizerischen Bundesgesetz-
gebung iiber die Kédsevermarktung vorgesehenen gemeinsamen Organisation fiir den
Késegrosshandel die Aufgabe, bei der Erfiillung der dieser Organisation iibertragenen
Aufgaben mitzuwirken und die wirtschaftlichen Interessen der Beteiligten zu wah-
ren. Sie ordnet den Absatz von Schweizer Kise im In- und Ausland.

Die Beklagte ist ein genossenschaftliches Unternehmen in Pegnitz/Frinkische
Schweiz. Sie stellt Hart-, Schnitt- und Weichkise her.

Die Beklagte benennt eine der von ihr hergestellten Hartkdsesorten “UNSER
FRANKENSCHWEIZER”. Nach Aussehen dhnelt dieser Hartkidse einem Emmen-
taler. Er besitzt Locher und wird in der Form eines Rades produziert.

Die Klédgerin ist der Ansicht, dass sie aktiv legitimiert sei. Sie habe in der Bundes-
republik Deutschland nicht nur ein Biiro, sondern werbe hier auch in umfangreicher
Weise. Die Beklagte diirfe den Begriff “FRANKENSCHWEIZER” nicht beniitzen,
da sie damit gegen Art. 3 Abs. 1 und Art. 4 Abs. 2 S. 2 des deutsch-schweizerischen
Vertrages iiber den Schutz von Herkunftsangaben in Verbindung mit § 17 LMBG
und §§ 1 und 3 UWG (sittenwidrige Rufausbeutung des guten Rufes von Schweizer
Kise sowie Irrefihrung des Verkehrs) verstosse. Aufgrund der deutsch-schweizeri-
schen Vereinbarungen sei nicht nur das Wort “Schweiz”’, sondern auch die Ablei-
tungen wie “Schweizer” und ‘“‘Schweizerisch” gleichermassen geschiitzt. Die Be-
zeichnung sei auch irrefiihrend, da der Verkehr annehme, dass dieser Kiise aus der
Schweiz stamme. Vertieft werde die Irrefiihrung noch dadurch, dass das Wort
“FRANKENSCHWEIZER” in seinen Wortteilen die Umkehrung der Worter
“Schweizer Franken” ist. Die Beklagte habe sich bei der Auswahl des geriigten
Namens fiir die Hartkisesorte an den guten Ruf anhiingen wollen, die der Schweizer
Kése allgemein besitze.

Die Kldgerin beantragt, der Beklagten bei Meidung von Ordnungsmitteln gemiss
§ 890 ZPO zu verbieten, im geschiftlichen Verkehr zu Wettbewerbszwecken einen
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in der Bundesrepublik Deutschland hergestellten Hartkidse unter der Bezeichnung
“UNSER FRANKENSCHWEIZER” anzubieten und/oder in Verkehr zu bringen.

Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.

Die Beklagte erklirt, dass zwar nach dem Vertrag iiber den Schutz von Herkun fts-
angaben und anderen geographischen Bezeichnungen vom 7. Mirz 1967 die Bezeich-
nung “Schweiz” im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ausschliesslich schwei-
zerischen Erzeugnissen und Waren vorbehalten sei. Ein entsprechender Vorbehalt
fiir “Schweizer” finde sich in dem Vertrag aber nicht. Eine Beniitzung dieser Ab-
wandlung des Wortes “Schweiz”” sei nur dann verboten, wenn trotz der Abwei-
chung die Gefahr einer Verwechslung im Verkehr bestehe. Dies sei hier nicht der
Fall. Die Bezeichnung “FRANKENSCHWEIZER” fithre zu der Verbrauchererwar-
tung, dass der Kéise in der Frinkischen Schweiz hergestellt worden sei. Niemand
nehme aufgrund dieses Namens an, das Produkt stamme nicht aus der Frinkischen
Schweiz, sondern aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft.

Entscheidungsgriinde:

Die zuldssige Klage ist begriindet.

Das landgericht Miinchen I ist ortlich zustindig, da unbestritten das geriigte
Erzeugnis auch im Zustindigkeitsbereich des Landgerichts Miinchen I beworben
wird (§ 24 Abs. 2 UWG).

Die Kligerin, eine Schweizer Gesellschaft, kann in der Bundesrepublik Deutsch-
land klagen, obwohl sie hier eine Hauptniederlassung nicht besitzt. Schweizer
Staatsangehorige und Schweizer Firmen geniessen fiir den Schutz gegen unlauteren
Wettbewerb in Deutschland Inldnderbehandlung (§ 28 UWG, Art. 1, 2, 10 PVU).

Die Kligerin ist gemiss § 13 Abs. 1 UWG klagebefugt. Sie ist, wie sich aus der
vorliegenden Satzung ergibt, ein Verband zur Forderung gewerblicher Interessen.
Sie hat durch Vorlage des “Werbemittels” und durch eine umfangreiche Werbe-
dokumentation nachgewiesen, dass sie von ihrem Biiro in Baldham bei Miinchen
in erheblicher Weise die Interessen der Schweizer Kiseindustrie unterstiitzt. Da
gemiss PVU insoweit Schweizer Verbiande den deutschen Verbinden gleichgestellt
sind, kann die Kldgerin den Anspruch auf Unterlassung gegen die Beklagte in der
Bundesrepublik Deutschland verfolgen.

Die Benennung des Hartkédses durch die Beklagte mit “UNSER FRANKEN-
SCHWEIZER?” ist zu unterlassen, da diese Bezeichnung irrefiihrend im Sinne von
§ 3 UWG ist. Wer im geschiftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs iiber
geschiftliche Verhiltnisse, insbesondere iiber den Ursprung irrefilhrend Angaben
macht, kann auf Unterlassung der Angaben in Anspruch genommen werden. Der
Name des Hartkidses des Beklagten weist fiir einen erheblichen Teil der potentiellen
Kunden auf eine Herkunft aus der Schweiz hin. Der Kise stammt aber aus der
Bundesrepublik Deutschland.

Uber die Irrefiihrung des Publikums wie auch iiber die wettbewerbliche Relevanz
kann die Kammer entscheiden, da die geriigte Werbung, der Name des Kiéses wurde
zweifellos wegen seiner Werbewirksamkeit gewihlt, sich an alle Bevolkerungs-
schichten richtet. Die Mitglieder der Kammer sind iiberzeugt, dass ein erheblicher
Teil (weit iiber 10%) der Angesprochenen nicht erkennt, dass dieser Kise aus der
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Frinkischen Schweiz stammt, sondern annimmt, dass es sich um Schweizer Kise
handelt. Zwar hat in Miinchen die Frinkische Schweiz als Teil Bayerns einen hohen
Bekanntheitsgrad. Trotzdem ist der Name irrefithrend, da er aus Namensbestand-
teilen besteht, die fiur die Bezeichnung der Frinkischen Schweiz, der Bewohner
und der Erzeugnisse vollig ungewohnlich ist. Eine Bezeichnung Frankenschweiz
fiur die Frinkische Schweiz ist den Mitgliedern der Kammer vollig unbekannt.
Ebenso unbekannt ist, dass sich die Bewohner der Frinkischen Schweiz als Frinki-
sche Schweizer oder Frankenschweizer bezeichnen. Das gleiche gilt fiir Erzeugnisse
aus diesem Gebiet. Hinzu kommt, dass das Produkt, das mit dem Namen “UNSER
FRANKENSCHWEIZER” versehen ist, ein emmentalerihnlicher Kdse ist. Kon-
sistenz, Farbe, Locher, Ausformung zu einem Laib lassen an einen Emmentaler
denken, auch wenn die Beklagte diesen Begriff nicht verwendet. Auch wenn “Em-
mentaler” nicht nur in der Schweiz hergestelit wird, so ist doch allgemein bei allen
Kisefreunden bekannt, dass zu den bekanntesten Kidsemarken der Schweiz Emmen-
taler gehort. Das von der Beklagten hergestellte Erzeugnis verstirkt bei einem
erheblichen Teil des Publikums die Auffassung, dass es sich beim Kise mit der
Bezeichnung “UNSER FRANKENSCHWEIZER” um ein Produkt aus der Schweiz,
nicht aber aus der Frinkischen Schweiz handelt. Hierbei ist noch zu beriicksichtigen,
dass der Verkehr beim Kauf alltiglicher Verbrauchsartikel, wie z.B. Kise, hdufig
allein aufgrund des ersten fliichtigen Eindrucks und ohne Nachdenken urteilen wird
und dass selbst fiir weniger fliichtig priiffende Teile des Verkehrs die Herkunft aus
der Schweiz nicht ausgeschlossen erscheinen muss (entsprechend BGH in GRUR
Int. 1982, 555 — “Elsisser Nudeln’).

Die Irrefihrung ist wettbewerbsrelevant. Wird eine nach Auffassung des Verkehrs
auf die geographische Herkunft einer Ware hinweisende Angabe in einer Weise ver-
wendet, die geeignet ist, das Publikum iiber die Herkunft der Ware irrezufiihren,
so geniigt dies allein noch nicht, um die Verwendung nach § 3 UWG zu verbieten.
Notig ist nach dem Sinn der Vorschrift, dass die angesprochenen Verkehrskreise
auch in wettbewerblich relevanter Weise irregefiilhrt werden konnen. Die wett-
bewerbliche Relevanz folgt daraus, dass eine geographische Herkunftsangabe in
hohem Masse geeignet ist, die Ware zu individualisieren, insbesondere Giite- und
Preisvorstellungen zu erwecken, und deshalb fiir die Kaufentscheidung des Ver-
brauchers bedeutsam und bestimmend ist. Es geniigt, dass die Bezugnahme auf die
geographische Herkunft geeignet ist, einen nicht unerheblichen Teil der umworbenen
Abnehmer bei seiner Auswahliiberlegung irgendwie zu beeinflussen (Baumbach/
Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 14. Aufl., Rdnr. 213 zu § 3 UWG). Diese Voraus-
setzungen liegen hier vor. Die Schweiz ist in der Bundesrepublik Deutschland auch
mit der Vorstellung von gutem Kise verbunden, wobei vor allem Kise, der wie
derjenige der Beklagten ausgeformt ist, als schweizerische Spezialitdt gilt. Kise-
produkte in Laib- oder Radform werden vom Verbraucher hiufig mit der Vor-
stellung verbunden, dass diese Kisesorten in den Schweizer Alpen hergestellt wer-
den, wobei die Herstellungsart und der Herstellungsort nach Ansicht des Publikums
fur besondere Qualitit biirgen. Auch wenn Kise aus Bayern international eine
immer grossere Bedeutung am Markt erringt, so erwartet doch das Publikum, das
einen Hartkdse aus der Schweiz kauft, besondere Qualitit. Der Name “UNSER
FRANKENSCHWEIZER” beeinflusst die Marktchancen des Schweizer Hartkises
in keinesfalls unerheblicher Weise.
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Da bereits eine Tduschung iiber die geographische Herkunft einer Ware vorliegt
und diese Tduschung auch wettbewerbsrelevant im Sinne von § 3 UWG ist, kann es
dahingestellt bleiben, ob auch aus den anderen von der Kldgerin genannten Griinden
ein Verbot des Namens “UNSER FRANKENSCHWEIZER” zu erfolgen hitte.

Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG — Schutzunfihige Marke, Zugehorigkeit zum Gemeingut

Wortmarke “SUPRADERM?” fiir Verbdnde und Binden

— Die Verwendung von Wortern aus einer Sprache, die in der Schweiz weder
Amts- und Nationalsprache ist, schliesst die Wiirdigung als Gemeingut nicht
aus.

— Das Wort “supra” stammt aus dem Lateinischen und bedeutet allgemein
“liber”, “oberhalb”; “derma’’ ist das griechische Wort fiir “Haut” und in der
medizinischen Fachsprache ein geliufiger Ausdruck.

— Dem Franzdsischsprechenden ist “supra’ aus Verbindungen wie “supra-
national”, ‘“‘supranaturel” oder ‘‘supraterrestre”’ geliufig; der Ausdruck
“derme” ist in Verbindung mit Wortern wie ‘“épiderme”’, “‘dermatologue”
jedermann vertraut, so dass jedenfalls im Zusammenhang mit Wundverbinden
und Binden die Bedeutung “‘oberhalb der Haut” (“sur la peau”) sich auch
beim Publikum unmittelbar aufdringt.

Marque verbale “SUPRADERM”’ pour pansements et bandages

— Lutilisation de mots dans une langue qui n’est ni langue nationale ni langue
officielle n’exclut pas qu’ils puissent appartenir au domaine public.

— Le mot “supra” provient du latin et signifie de maniere générale “sur”, “au-
dessus de”; la dénomination ‘“‘derma’ est la traduction grecque de ‘‘peau’
et constitue une expression courante du langage médical.

— Le mot “supra’” est dutilisation courante pour les personnes de langue
francaise en raison des combinaisons telles que ‘‘supranational”, ‘‘supra-
naturel” ou “supraterrestre’’; I'expression ‘“‘derme’’ en liaison avec des mots
comme “‘épiderme”, ‘“‘dermatologue” est familiere a chacun a tel point que
le sens de l'expression “sur la peau’ est directement reconnaissable pour le
public.

Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts (I. Zivilabteilung) vom 21. Januar
1986 i.S. E.R. Squibb & Sons, Inc. gegen das BAGE (PMMBL. 19861 71)

Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG — Hinterlegung einer geographischen Bezeichnung als
Marke (Erneuerung), Tauschungsgefahr

Wortmarke “ALPINA”’

— Der beniitzte geographische Ausdruck darf beim Konsumenten nicht — auch
nicht indirekt — den Gedanken an eine Herkunftsangabe wecken.
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— Die Bezeichnung “Alpen” fiir Produkte der Uhrenindustrie bewirkt zweifel-
los eine Gedankenverbindung mit der Schweiz, insbesondere beim schweizeri-
schen Publikum. Es besteht deshalb eine Tduschungsgefahr fiir Produkte der
Unhrenindustrie, die nicht aus der Schweiz stammen.

— Es ist ein strengerer Massstab anzulegen, wenn das Land, auf das Bezug
genommen wird, fiir die fraglichen Produkte ein grosses Ansehen geniesst.

— Bei einer Erneuerung muss die Marke in gleicher Weise gepriift werden wie bei
einer Erstanmeldung.

Margue verbale “ALPINA”

— Le terme géographique utilisé ne doit pas éveiller, méme pas indirectement,
lidée de provenance chez le consomrmateur.

— La désignation des Alpes, pour des produits horlogers, suscite indiscutable-
ment, chez le consommateur suisse en particulier, une association d’idée avec
la Suisse. Il existe ainsi un risque de tromperie pour des produits horlogers
ne provenant pas de Suisse.

— 11 convient d’étre plus sévére lorsque le pays évoqué bénéficie d’une grande
réputation pour les produits en cause.

— Lors d’un renouvellement, lo marque doit étre examinée de la méme maniére
que lors d’un premier enregistrement.

Arrét du Tribunal fédéral (le Cour civile) du 20 mai 1986 dans la cause Alpina
Watch International AG c. L’OFPI (PMMBI. 25/1986 1 84)

Art. 15 Abs. 2 MSchG — Publikation der Eintragung im Markenregister

Publikation des Vermerks “Durchgesetzte Marke”

— Art. 15 Abs. 2 MSchG ermdchtigt das Amt vorbehaltlos, im Markenregister
eingetragene Angaben auch zu publizieren. Die Verdffentlichung darf aber
nicht iiber den Inhalt der Eintragung hinausgehen.

— Obschon Art. 16 MSchV keine entsprechende Bestimmung kennt, diirfen
Angaben, die gemdss Art. 15 Abs. 2 MSchV ins Register eingetragen worden
sind, vom Amt verdffentlicht werden, sofern sachliche Griinde dafiir sprechen.

— Die Publikation des Vermerks ‘‘Durchgesetzte Marke’ im Schweizerischen
Handelsamtsblatt ist gesetz- und verhdltnismdssig.

Publication de la mention ‘‘La marque s’est imposée dans le commerce”

— Art. 15 al 2 LMF autorise I'Office, sans réserve, @ publier aussi les indications
inscrites dans le registre des marques. La publication ne doit cependant pas
excéder le contenu de l'inscription.

— Quoique l'art. 16 OMF ne contienne pas de disposition correspondante,
I'Office peut publier, dans la mesure oit il a des raisons concrétes de le faire,
les indications inscrites dans le registre selon l'art. 15 al. 2 LMF,
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— La publication, dans la Feuille officielle suisse du commerce, de la mention
“La marque s’est imposée dans le commerce” n’est contraire ni au droit ni au
principe de la proportionnalité.

Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts (I. Zivilabteilung) vom 22. Mai 1986
i.S. The Coca-Cola Company gegen das BAGE (PMMBIL. 25/1986 1 78)

Art. 24 lit. ¢ MSchG — Transitverkehr

— Im Ausland (Philippinen) unrechtmidssig mit einer Marke versehene Waren
werden in Verkehr gesetzt, wenn sie in einem schweizerischen Zollfreilager
umgepackt und mit Begleitpapieren und Rechnungen einer Schweizer Firma
versehen zum Verkauf ins Ausland (Deutschland/Skandinavien) weiter-
spediert werden. Zollfreilager in der Schweiz sind markenrechtlich als Inland
zu behandelin.

— Des produits munis sans droit d’une marque dans un pays étranger (Philip-
pines) sont mis en circulation en Suisse, lorsqu’ils sont emballés dans un
port-franc suisse et réexpédiés avec des factures et des documents établis
au nom d’une maison suisse en vue de leur vente i 'étranger (Allemagne/
Scandinavie). Les ports-francs situés en Suisse sont assimilés au reste du pays
pour ce qui regarde le droit des marques.

Urteil des Kassationshofes vom 2. November 1984 i.S. R. gegen La Chemise
Lacoste S.A. und S. S.A. (Nichtigkeitsbeschwerde) (BGE 1101V 109)
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III. Warenfilschung

Art. 153 CPS — “CADRANS FALSIFIES”

— Pour qu’il y ait contrefacon, au sens de lart. 153 CPS, il n’est pas nécessaire
que lauteur modifie la marchandise authentique; il suffit qu’il imite une
marchandise originale a partir de matiéres premiéres sans origine particuliére
{c. 3)

— Il y a concours idéal imparfait entre lart. 153 CPS, d’'une part, et la LMF
ainsi que la LCD de l'autre, pour autant que le comportement délictueux
réalise les deux infractions; si l'une de celles-ci, qui saisit l'acte sous tous ses
aspects, n’est pas applicable en raison d’un retrait de plainte ou de la prescrip-
tion, rien ne s'oppose a l'application de lautre disposition (c. 4).

— Celui qui se limite a produire ou a fournir un cadran contrefait contribue a
tromper autrui et tombe sous le coup de U'art. 153 CPS(c. 5).

— Jede Nachahmung fremder Ware unter Verwendung der gleichen Rohpro-
dukte ist bereits Warenfilschung im Sinne von Art. 153 StGB; es ist nicht
erforderlich, dass die Rohprodukte eine Verinderung erfahren.

— Unechte Idealkonkurrenz zwischen Art. 153 StGB einerseits und MSchG
sowie UWG anderseits, sofern die deliktische Handlung beide Straftatbestinde
erfiillt. Wenn eine davon wegen Antragsriickzugs oder Verjihrung nicht mehr
strafbar ist, steht der Strafverfolgung aufgrund eines anderen Gesetzes nichts
entgegen.

— Wer ein gefilschtes Uhrenzifferblatt produziert oder liefert, beteiligt sich an
der Tauschung Dritter und ist gemdss Art. 153 StGB strafbar.

Arrét du Tribunal fédéral (cour de cassation pénale) du 8 avril 1986 dans la cause
et autres c. procureur général du canton du Jura (communiqué par Me-Lucien
Tissot, avocat & La Chaux-de-Fonds)

Faits:

A. Au cours du deuxiéme semestre de 1981, la maison A dont la directrice
était B et le chef de fabrication C, a fabriqué des cadrans de montres portant
le symbole Rolex, ceci 4 la suite de la commande émanant d’un certain D. Les
étampes ont été livrées par la maison E, & N.

D a également commandé des cadrans portant les symboles de Baume & Mercier
ainsi que de Rolex & F & B. E a de plus fourni un nouvel outillage servant a fabriquer
des cadrans portant le symbole Baume & Mercier.

Le 18 juin 1982, trois valises et un carton contenant notamment prés de 28’000
cadrans de montres contrefaits portant les symboles Rolex, Baume & Mercier et
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Porsche design ainsi qu’un matériel propre a permettre une utilisation sans droit de
ces symboles protégés ont été découverts a la consigne de I"aéroport de Kloten; des
couronnes de remontoir portant les symboles Rolex ainsi que Baume & Mercier
insculpés s’y trouvaient aussi; probablement destinée 4 I’ Amérique du Sud, vrai-
semblablement au Brésil, cette marchandise provenait de la maison A, 4 D.

Montres Rolex S.A., 3 Genéve, la Manufacture de montres Rolex S.A., 4 Bienne
et Baume & Mercier S.A., 3 Genéve ont déposé plainte pénale. Le 26 février 1985,
le Président du Tribunal II du district de Delémont a prononcé la confiscation du
matériel saisi afin qu’il soit détruit; aucun des accusés n’a cependant été condamné,
ni en application de la LMF ni de la 1.CD ni de Part. 153 CP réprimant la falsifica-
tion de marchandises.

B. Sur appel des plaignantes, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien
statuant le 3 juillet 1985 a libéré notamment B, C et F du chef de falsification
de marchandises et E de complicité de ce délit.

C. Le Procureur général du canton du Jura se pourvoit en nullité au Tribunal
fédéral. 11 demande, sous suite des frais, annulation de Parrét du 3 juillet 1985 et
le renvoi de la cause a la juridiction cantonale en raison d’une mauvaise application
de P'art. 153 CP.

D. Invités & présenter des observations, les intimés B, C et F ont conclu, sous
suite des frais et dépens, au rejet du pourvol. E n’a pas répondu. La cour cantonale
s’est référée aux considérants de son arrét.

Considérant en droit:

1. Pour asseoir son jugement de libération, la cour cantonale s’est fondée essen-
tiellement sur les motifs de I'arrét Barbotte (ATF 84 IV 91). Elle a considéré que
Part. 153 CP réprimait trois formes de falsifications, & savoir la contrefagon, 1a falsi-
fication au sens étroit, la dépréciation de marchandises, et que ces actes consti-
tuajent la falsification au sens large dés lors que I'auteur les accomplit en vue de
tromper autrui dans les relations d’affaires. Conformément 2 cet arrét, elle a admis
que la falsification impliquait une modification ou un faconnage illicite de la
substance méme de 'objet. Elle a relevé les critiques de la doctrine, notamment de
V. Schwander, Das Schweiz. Strafgesetzbuch, 3e éd., Zurich 1964, p. 356 ss., au
sujet de cette jurisprudence et le fait que la formule employée par la loi ne permet
pas d’admettre que le simple aspect d’une marchandise, pourvu qu’il soit trompeur,
suffise a4 constituer la falsification, méme si la substance n’a subi aucune atteinte.
Elle a également cité I'opinion de Strarenwerth (Schweizerisches Strafrecht, Bes.
Teil [, 3e éd., Berne 1984, p. 264).

La cour cantonale a finalement résumé sa maniére de voir comme il suit (p. 17):
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“Les prévenus n’ont pas été renvoyés pour avoir apposé les mots ‘swiss made’ sur les cadrans
de montres, comme semble le prétendre la plaignante Baume & Mercier.

Sur les cadrans, seuls ont été frappés les symboles Rolex et Baume & Mercier, sans marque
correspondante.

Selon la jurisprudence prérappelée du Tribunal fédéral, le seul fait d’apposer une fausse
marque ne fagonne pas la substance méme de la marchandise et ne constitue pas une falsifica-
tion. A plus forte raison, le seul fait de frapper les symboles Rolex et Baume & Mercier n’a pas
porté atteinte a la substance méme des cadrans de montres et ne constitue par conséquent pas
une falsification. De plus, P’apposition desdits symboles n’a pas eu pour effet d’augmenter la
valeur marchande des cadrans fabriqués par les prévenus.

Dés lors, au vu de la doctrine et de la jurisprudence précitées, les conditions d’application
de l'article 153 CPS n’étant pas réalisées, les prévenus B, C, E et F doivent étre libérés de la
prévention de falsification de marchandises dont ils sont ’objet.”

2. Le Procureur général recourant reléve avant tout les critiques de Schwander
et Stratenwerth (loc. cit.). Tl souligne aussi les difficultés d’application de cette
jurisprudence au cas d’espéce, et la grande incertitude ainsi créée dans I'esprit des
justiciaables comme des tribunaux. Pour le Procureur général, la seule présence de
la marque, respectivement d’'un symbole, gravés, frappés, rapportés ou décalqués,
constituerait une falsification, soit Papposition d’une fausse mention. Il ajoute que
dans un temps ol la contrefagon et le piratage sous toutes ses formes menacent
gravement Pindustrie suisse, on ne voit pas pourquoi les titulaires de marques
atteints ne pourraient pas invoquer largement les différentes lois qui protégent leurs
oeuvres.

Le Procureur général soutient en outre que le cadran d’une montre constitue
un produit fini, susceptible de satisfaire de mani¢re immédiate des besoins matériels;
or, méme si 'on devait s'en tenir a la jurisprudence de I’arrét Barbotte et exiger une
manipulation de la substance de la marchandise, cette manipulation serait réalisée
en l'espece, attendu que les cadrans ont été travaillés, manipulés dans leur substance
pour faire apparaitre les symboles Rolex et Baume & Mercier; toutes les opérations
auxquelles il a été procédé, 'usage des matrices, des étampes, le facetage et I'avivage
des symboles ont précisément, selon lui, eu pour but de faconner la substance
méme des cadrans, de déformer la matiere et de marquer finalement ces cadrans de
maniere indélébile et définitive, comme le sont les cadrans des produits originaux.

Il soppose encore A l'affirmation de Pautorité cantonale d’aprés laquelle I'ap-
position des symboles n’aurait pas eu pour effet d’augmenter la valeur marchande
des cadrans fabriqués par les prévenus. Selon lui, 'apposition des symboles en relief
valorise non seulement le cadran, qui n’est plus anonyme, mais également la montre
dans son ensemble, qui peut passer pour une montre de marque.

En d’autres termes, le Procureur général propose en premier lieu une extension
de la jurisprudence de Parrét Barbotte (ATF 84 IV 91); il soutient ensuite que,
méme sans cela, une condamnation devait intervenir en I’espéce, en admettant que
la condition relative au dessein de Pauteur (qui doit agir en vue de tromper autrui
dans les relations d’affaires) est acquise.

3. Selon Tart. 153 al. 1 CP, celui qui, en vue de tromper autrui dans les relations
d’affaires, aura contrefait, falsifié ou déprécié des marchandises sera puni de ’'em-
prisonnement ou de Pamende. L’élément objectif, comme I'a relevé T'autorité
cantonale en citant Parrét Barbotte (ATF 84 IV 91), concerne la contrefagon, la
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falsification au sens étroit et la dépréciation de marchandises. Sur le plan subjectif,
Iintention correspondante est nécessaire, mais — de surcroit —, 'auteur doit avoir
agi en vue de tromper autrui dans les relations d’affaires.

L’action de falsifier une marchandise se définit par rapport & une marchandise
authentique (ou originale).

Il y a contrefagon, au sens de I'art. 153 CP, lorsque 'auteur imite une marchan-
dise originale a partir de matitres premiéres sans origine particuliére; il ne modifie
pas la marchandise authentique mais, par une autre voie, s’efforce d’en reproduire
les aspects caractéristiques. Il convient de préciser dans ce sens I'arrét Barbotte
(ATF 84 1V 95). Etant admis que les cadrans de montres sont des marchandises,
leur apposer — sans droit — des symboles imités réalise 'élé ment constitutif objectif
de la contrefagon prévue a I'art. 153 CP.

En I’espéce, les actes considérés comme délictueux par le Procureur général ont
porté non pas sur des produits authentiques des maisons Rolex ou Baume & Mercier
mais bien sur une matiere premiere, sans originalité particulidre, sur laquelle les
symboles de ces deux marques d’horlogerie ont été frappés afin de créer des imita-
tions. Ainsi, contrairement a la cour cantonale, il faut admettre que les auteurs de
ces actes ont — sur le plan objectif — commis une contrefagon, c’est-d-dire une
falsification de marchandises au sens de I’art. 153 CP.

Le droit fédéral ayant été violé sur ce point, la décision attaquée doit étre
annulée.

4. D’aprés les observations de I'intimée, en vertu du principe “lex specialis
derogat legi generali’’, Part. 153 CP ne serait pas applicable car seule laLMF entrerait
en ligne de compte; or ici, I'infraction prévue par la LMF est prescrite.

Le Tribunal fédéral a précisé que, face & deux infractions en concours imparfait
dont celle qui saisit 'acte sous tous ses aspects n’est pas applicable en raison d’un
retrait de plainte ou de la prescription, rien ne s’oppose — du point de vue du droit
fédéral — a Papplication de Pautre disposition (arrét du 13 avril 1970 G.-P. c.
Grebler et Ministére public du canton du Valais, publié dans la Revue valaisanne
de jurisprudence, 1970, p. 87).

Des lors, en I'espéce, la prescription acquise sur le plan de la LMF n’empéche pas
que P'art. 153 CP soit applicable.

Au demeurant, selon la jurisprudence, I'art. 153 CP s’applique en concours avec
la LMF et la LCD (ATF 84 IV 99; V. Schwander, op. cit., n. 574a, p. 358) pour
autant que le comportement délictueux réalise les deux infractions; par exemple,
il n’y aura pas de contrefagon si 'auteur se limite 4 munir d’une marque usurpée
une montre qui ne ressemble pas du tout a un produit de dite marque; dans ce cas,
seule la LMF serait applicable.

S. Savoir si les symboles imités sur les cadrans n’ont pas eu pour conséquence
d’augmenter leur valeur marchande, comme le retient la cour cantonale, n’est pas
déterminant. En effet, les cadrans contrefaits étaient destinés a devenir des parties
intégrantes de montres complétes offertes sur le marché. Or ces dernidres, en tant
qu’imitations, auraient eu une valeur inférieure aux produits originaux dont elles
constituent des contrefagons. C’est ’existence de cette différence de valeur 1a qui
est décisive.
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Par ailleurs, il convient encore de préciser que celui qui se limite & produire ou
a fournir un cadran contrefait contribue a tromper autrui. Il tombe sous 'empire
de lart. 153 CP méme s’il n’entre pas luiméme directement en relations d’affaires
avec celui qui pourra étre trompé (V. Schwander, FJS 1193, p. 10, n. 27).

6. En raison des violations du droit fédéral contenues dans la décision attaquée,
le pourvoi doit étre admis. La cause est renvoyée a I'autorité cantonale pour qu’elle
statue en retenant que les éléments objectifs de la falsification de marchandises
par contrefagon sont réunis. Il lui appartiendra de se prononcer sur la réalisation
de P’élément subjectif; I'art. 153 al. 1 CP exige sur ce plan I'intention et le dessein
de tromper autrui dans les relations d’affaires; le dol éventuel suffit.

Anmerkung

Bemerkenswert an diesem Entscheid ist der Umstand, dass sich das Bundesgericht
von der jahrzehntelang gepflegten Praxis loszuldsen scheint, wonach das Tatobjekt
der gefilschten Ware auf die sogenannte ‘‘Substanz’” einzuschrinken sei. Nach
dieser Praxis stellte sich nur jene Ware als gefilscht dar, die infolge eines unerlaub-
ten Eingriffs in ihre Substanz etwas anderes zu sein vorgibt, als sie wirklich ist. An
den im Entscheid zitierten Stellen bei Schwander und Stratenwerth wird diese aus
der Rechtsprechung iiber die Filschung von Lebensmitteln stammende Praxis
dahingehend kritisiert, dass der Tatbestand der Warenfilschung schon dann ver-
wirklicht ist, wenn durch eine unerlaubte Verinderung des Erscheinungsbildes die
so abgednderte Ware etwas anderes zu sein vorgibt, als sie wirklich ist. Im vorliegen-
den Entscheid ist durch die Taterschaft fiir die Fabrikation von Zifferblittern die
gleiche ““Substanz wie jene der Originalware verwendet worden. Diese wurde
jedoch mit den nachgeahmten Kennzeichen der Markenwaren versehen. Durch diese
Nachmachung des Erscheinungsbildes wird der Tatbestand der Warenfilschung
gemdss Art. 153 StGB bereits erfiillt. Das Bundesgericht hat somit nicht die Theorie
der Vorinstanz iibernommen, wonach — in Anlehnung an die bisherige Praxis —
durch Anbringung der gefilschten Kennzeichen auf den Zifferblittern diese in ihrer
Substanz gefilscht wiirden.

Christian Englert
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IV. Urheberrecht

Art. 2 URG — “RONTGENBILDER”

— Roéntgenbilder sind keine urheberrechtlich geschiitzten Werke. Dem Zahnarzt
stehen daran keine besonderen Rechte als Photograph zu.

— Des radiographies ne constituent pas des oeuvres protégées par le droit
d’auteur. Le dentiste ne posséde donc aucun droit dauteur en tant que
photographe. :

Urteil OGer ZH, II. Zivilkammer, vom 1. Oktober 1985, publiziert in ZR 85/
1986, Nr. 57, E. 7 lit. ¢

Der Beklagte hat sich auch von den zutreffenden Ausfiilhrungen der Vorinstanz,
dass ihm an den herausverlangten Bildermm keine Urheberrechte zustehen, nicht
iberzeugen lassen. Es liegt auf der Hand, dass der Patient Anspruch auf technisch
einwandfreie, der Untersuchung und Diagnose dienende Rontgenbilder hat und
kiinstlerisch, schopferisch gestaitete und damit zweckentfremdete Bilder, welche
jene Voraussetzung nicht erfiillen, sich nicht gefallen lassen muss. Der Beklagte
hat denn auch keinerlei konkrete Behauptungen in dieser Richtung aufgestellt.
Erginzend zu den Ausfithrungen der Vorinstanz ist darauf hinzuweisen, dass — selbst
am Fall einer bebilderten Reportage abgewandelt (SJZ 1972, S. 308, Nr. 174 =
ZR 71 Nr. 35) — photographische Aufnahmen, “‘einschliesslich der durch ein ihr
(der Photographie) verwandtes Verfahren hergestellten Werke” (Art. 2 URG), nur
dann urheberrechtlichen Schutz geniessen, wenn darauf nicht lediglich das auf-
genommene Objekt wiedergegeben wird, sondem dieses vielmehr z.B. durch die
Bildauswahl, die Wirkung des Lichts und andere Einzelheiten aus der Realitit
herausgehoben ist. Nach schweizerischem Recht kann nur die hinsichtlich ihres
besonderen Gehalts originelle, individuelle Aufnahme die materielle Grundlage fiir
urheberrechtlichen Schutz bilden (in diesem Sinne auch Troller, Immaterialgiiter-
recht I, 3. Aufl., Basel 1983, S. 387). Diese Voraussetzungen erfiillen die streitigen
Rontgenbilder offensichtlich nicht.

Art. 4 Abs. 1und 2, Art. 5 Abs. 1 VerwG — “TARIF I’

— Genehmigungsbeschliisse der ESchK konnen mindestens insoweit angefochten
werden, als sie die rundfunkartige Verbreitung urheberrechtlich geschiitzter
Werke betreffen (E. 1).

— Anfechtungsobjekt ist der Genehmigungsbeschluss; die ESchK ist Vorinstanz
und nicht Interessenvertreterin (E. 4).

— Kognition und Entscheidungsbefugnis der ESchK sind nicht eingeschrinkt.
Dies erlaubt eine Uberprifung der Tarife auch auf Angemessenheit (E. 5).
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~ Die Zustimmung zu einem Tarif durch die Betroffenen ist ein wichtiges Indiz
daflir, dass er nicht in missbriduchlicher Ausnutzung der Monopolstellung
seitens der Verwertungsgesellschaften zustande gekommen ist (E. 7).

— Die Usanz, dass die Urheberrechtsentschidigung maximal 10% der Brutto-
einnahmen betragen darf, ist der einzige, allgemein akzeptierte Anhaltspunkt
fiir deren Bemessung. Jedes Uberschreiten der 10%-Grenze ist daher als Miss-
brauch der Monopolstellung seitens der Verwertungsgesellschaften zu betrach-
ten, der keinen Rechtsschutz geniesst (E. 8, 10).

— Die Doppelbelastung der Konsumenten mit PTT-Konzessionsgebiihr und
Kabelabonnementsgebiihr zwingt nicht zu einer Reduktion der Weitersende-
entschidigung (E. 11).

— Das geltende Recht schliesst eine riickwirkende Tarifanwendung und die
Genehmigung eines riickwirkenden Tarifs aus (E. 12).

— Les décisions d’approbation de la commission arbitrale fédérale peuvent en
tout cas étre attaquées dans la mesure oi elles visent la diffusion par les ondes
d’oeuvres protégés par le droit d’auteur (c. 1)

— La procédure vise la décision d’approbation; la commission arbitrale fédérale
Statue en premiére instance; elle n’assure pas la représentation d’intéréts
particuliers (c. 4).

— Les pouvoirs de cognition et de décision de la commission arbitrale fédérale
ne sont pas limités; cela lui permet de revoir si les tarifs sont convenables
{c. 5).

— L’approbation d’un tarif par les intéressés est un important indice de ce que
ce tarif ne constitue pas un abus de monopole des sociétés de perception
{c. 7).

— L'usage selon lequel le montant destiné aux auteurs ne doit pas dépasser le
10% des recettes brutes constitue le seul point de rattachement, accepté de
Jfacon générale pour la fixation dudit montant. Tout dépassement de cette
limite de 10% doit par conséquent étre considéré comme un abus de la
position de monopole des sociétés de perception, qui ne mérite pas d’étre
protégé (c. 8, 10).

— Le cumul de charges du consommateur, du fait de la taxe de concession PTT
et de la taxe d’abonnement aqu réseau cablé, n’implique pas une réduction du
montant dt pour la rediffusion (c. 11).

— Le droit positif exclut une application rétroactive du tarif ainsi que l'approba-
tion d’un tarif avec effet rétroactif (c. 12).

BGer, I1. offentlich-rechtliche Abt., vom 7. Mirz 1986 i.S. Verband Schweizeri-
scher Kabelfernsehbetriebe (VSK) & Konsorten gegen Suissimage & Konsorten
betreffend Genehmigung des gemeinsamen Tarifs I fiirr die Verbreitung urheber-
rechtlich geschiitzter Werke in Kabelnetzen

A. Das Bundesgericht hat im Januar 1981 entschieden, dass Kabelnetzbetriebe
und Umsetzeranlagen, die Radio- und Fernsehsendungen weiterverbreiten, eine
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urheberrechtlich relevante und entschidigungspflichtige Weitersendung vornehmen
(BGE 107 I1 57 und 82).

Das Eidgenossische Justiz- und Polizeidepartement hatte am 28. Juni 1982 der
Pro Litteris-Teledrama und der Suissimage die Bewilligung zur Verwertung der
Weitersenderechte ihres Fachgebiets erteilt und stellte am 22. Dezember 1983 der
Suisa eine neue, dem neuen Recht entsprechende Bewilligung aus; alle diese Bewil-
ligungen sehen die Riickwirkung ab 1. Mai 1982 vor. Seit dem 15. Dezember 1982
besteht zwischen den Verwertungsgesellschaften ein Zusammenarbeitsvertrag.

B. Am 25. November 1983 unterbreiteten die Verwertungsgesellschaften ihre
Tarifvorlage, mit einem Ansatz von Fr. 2.— je Anschluss pro Monat, der Eidgends-
sischen Schiedskommission zur Genehmigung.

Im Vernehmlassungsverfahren machten die Nutzerverbinde im wesentlichen
geltend, die Tarifansitze seien iibersetzt und die Riickwirkung unzulissig.

Eine erste Verhandlung vor der Eidgenossischen Schiedskommission am 16. April
1984 brachte keine Anndherung der Standpunkte. Die Kommission rdumte den
Beteiligten eine Frist ein, um einen Vergleich zu treffen oder zusitzliche Unterlagen
beizubringen; fir die Entschiddigungshéhe in einem Vergleich nannte sie einen
Richtwert von Fr. 1.50 je Anschluss pro Monat.

An der zweiten Verhandlung vor der Kommission am 8. Juni 1984 beantragten
die Verwertungsgesellschaften die Genehmigung zundchst ihres urspriinglichen,
spdter aber des gemiss ihrem Vergleichsvorschlag reduzierten Entschiddigungs-
ansatzes (Fr. 1.60 pro Monat). Die Nutzerverbinde beharrten auf ihrer Ablehnung,
Die Kommission genehmigte dann den Tarif mit dem reduzierten Ansatz und nahm
in der Begrindung ihres Entscheides zur Rechtslage im allgemeinen und zu den
wichtigsten Streitpunkten Stellung.

Der Tarif wurde am 23. Juli 1984 im Schweizerischen Handelsamtsblatt ver-
offentlicht. Der begriindete Beschluss der Eidgendssischen Schiedskommission ist
den Beteiligten am 29. Oktober 1984 er6ffnet worden.

C. Gegen den Genehmigungsbeschluss bzw. den genehmigten Tarif wurde beim
Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben.

Nachdem der begriindete Beschluss der Eidgendssischen Schiedskommission
vorlag, erhielten die Beschwerdefiihrer Gelegenheit, ihre Beschwerden zu erginzen.
Sie hielten sinngemdss an ihren Antriigen fest.

D. Die Beschwerdegegnerinnen, d.h. die Verwertungsgesellschaften, beantragen,
die Beschwerden seien abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

Das Bundesgericht zieht in Erwigung:

1. Nach Art. 4 Abs. 2 des Bundesgesetzes betreffend die Verwertung von Ur-
heberrechten vom 25. September 1940 (VerwG; SR 231.2) kann der Genehmigungs-
beschluss der Eidgendssischen Schiedskommission mit Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde (BGE 821 273 E. 1) ans Bundesgericht weitergezogen werden.
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Heute ergibt sich die Zulissigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde aus Art. 99
lit. b OG. Zwar ist nach dieser Bestimmung die Verwaltungsgerichtsbeschwerde
gegen Verfigungen iiber die Genehmigung von Tarifen grundsitzlich ausgeschlossen
(BGE 100 Ib 330); der Ausschluss entfillt aber unter anderem ausdriicklich fiir die
Genehmigung von Tarifen auf dem Gebiete der Verwertung von Urheberrechten.
Fraglich ist lediglich, ob dies fiir alle Genehmigungen von solchen Tarifen gilt.

Nach Art. 4 Abs. 2 VerwG kann der Genehmigungsbeschluss nur ans Bundes-
gericht weitergezogen werden, sofern er die vom ‘“‘Schweizerischen Rundspruch-
dienst” — an dessen Stelle nach Ende des Zweiten Weltkrieges die Schweizerische
Rundspruchgesellschaft bzw. die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
trat — fiir den Erwerb der Auffiilhrungsrechte am Weltrepertoire zu entrichtende
Entschidigung betrifft. Nach der in der Zwischenzeit eingetretenen Entwicklung
(Einfiilhrung des Fernsehens, Konzessionierung von Lokalsendern, Kabelfernsehen,
Unterstellung von Weitersendungen unter das VerwG usw.) wire es eine stossende
Privilegierung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft, wenn von allen
Werknutzern nur sie allein die Genehmigung eines Urheberrechtsverwertungstarifs
beim Bundesgericht anfechten konnte. Aus Grinden der Rechtsgleichheit muss
daher die Verwaltungsgerichtsbeschwerde jedenfalls gegen die Genehmigung jener
Tarife zuldssig sein, die pauschalierte Entschiddigungen fir die rundfunkartige Ver-
breitung urheberrechtlich geschiitzter Werke vorsehen. Die vorliegenden Beschwer-
den sind daher zulissig.

2. (Legitimation)
3. (Frist)

4. a) In den Beschwerden wird die Aufhebung des Tarifs bzw. des Genehmi-
gungsbeschlusses verlangt; weiter sei festzustellen, dass der Tarif einen Monopol-
missbrauch darstelle; ferner seien die Verwertungsgesellschaften zur Uberarbeitung
des Tarifs im Sinne der bundesgerichtlichen Erwiigungen aufzufordem. Die Ver-
wertungsgesellschaften beantragen, auf die Antridge nur einzutreten, soweit sie den
Genehmigungsbeschluss betreffen; er allein sei Anfechtungsobjekt. Sie lehnen auch
— vor allem im Hinblick auf die Kostenauflage — die Rolle eines Beschwerdegegners
ab und schieben diese der Eidgenéssischen Schiedskommission zu.

b) Anfechtungsobjekt ist der Genehmigungsbeschluss; dieser ist vom Bundes-
gericht zu bestdtigen oder aufzuheben bzw. zu modifizieren. Wird der Genehmi-
gungsbeschluss aufgehoben, so bleibt den Verwertungsgesellschaften nichts anderes
iibrig, als den Tarif zu iiberarbeiten und dabei den bundesgerichtlichen Erwiigungen
Rechnung zu tragen. Der Antrag auf Aufhebung des Tarifs ist daher im Sinne einer
Aufhebung des Genehmigungsbeschlusses zu verstehen; die weiteren Antriige bilden
lediglich die Voraussetzung bzw. Folge der Aufhebung des Genehmigungsbeschlusses
und haben somit keine selbstindige Bedeutung.

c) Der angefochtene Genehmigungsbeschluss wurde auf Antrag der Verwertungs-
gesellschaften gefasst. Die Eidgendssische Schiedskommission ist Vorinstanz (Art.
110 Abs. 1 OG) und nicht Interessenvertreterin. Es ist daher richtig, die Verwer-
tungsgesellschaften als Beschwerdegegnerinnen zu bezeichnen.



317

5. a) Nach ihrer stindigen — durch das Bundesgericht gebilligten (BGE 82 I
278 f.) — Praxis hat die Eidgendssische Schiedskommission ihre Kognition darauf
beschrinkt, im Sinne einer Willkiirpriifung darauf zu achten, ob ein Tarif sich im
gesetzlichen Rahmen hilt und keinen 6ffentlichen Interessen zuwiderlduft; sie habe
die Tarife nicht auf Angemessenheit zu priifen, sondern nur dem Verbot des Rechts-
missbrauchs (durch Ausniitzung der Monopolstellung seitens der konzessionierten
Verwertungsgesellschaften) Nachachtung zu verschaffen (vgl. dazu H. Glattfelder,
Die Spruchpraxis der Schiedskommission fiir die Verwertung von Urheberrechten,
in: 100 Jahre Urheberrechtsgesetz, Bern 1983, S. 87 ff., insb. S. 95 ff.). Nach dem
Reglement der Eidgendssischen Schiedskommission betreffend Verwertung von
Urheberrechten (ESchK-Reglement; SR 231.22) kann die Schiedskommission einen
Tarif nicht dndem, abgesehen von geringfiigigen oder rein redaktionellen Retouchen,
sondern ihm nur die Genehmigung erteilen oder versagen; sie soll aber vor dem Ent-
scheid der Verwertungsgesellschaft Gelegenheit geben, die Vorlage so zu indermn,
dass eine Genehmigung méglich erscheint (Art. 6 Abs. 1 und 2).

In gleicher Weise wie die Schiedskommission hat spiater das Bundesgericht seine
Kognition beschrinkt: “Bleibt es somit dabei, dass die Schiedskommission die
Tarife nicht auf Angemessenheit hin zu priifen hat, so darf auch das Bundesgericht
als Beschwerdeinstanz das nicht tun. Es hat nur zu entscheiden, ob die Auffassung
der Schiedskommission, der Tarif sei nicht missbriduchlich, Bundesrecht verletzt ...”
(BGE vom 9. November 1960 i.S. SRG, ESchK 1 169).

b) Inzwischen hat die Rechtslage gedndert. Das Verwaltungsverfahrensgesetz
vom 20. Dezember 1968 (VwVG; SR 172.021), das auch fiir das Verfahren vor der
Fidgendssischen Schiedskommission gilt (Art. 1 Abs. 1 und 2 1it. a VWVG), regelt
die Kognition erstinstanzlicher Verwaltungsbehdérden nicht ausdricklich; daraus
folgt, dass diese nicht eingeschrinkt ist.

Die Kognition des Bundesgerichts richtet sich seit der Revision des Bundes-
gesetzes iiber die Organisation der Bundesrechtspflege (OG) von 1968 nach dessen
Art. 104 und 105.

Im Verhiltnis Bundesgericht — Vorinstanz kann der Entscheidungsbereich der
Vorinstanzen nach dem Grundsatz der Einheit des Verfahrens nicht enger sein als
derjenige des Bundesgerichts; dies gilt vor allem fiir die Legitimation (BGE 104 Ib
380), hat aber auch fiir die Beschwerdegriinde, die Kognition und die Entscheidungs-
befugnis zu gelten. In diesem Lichte diirfte Art. 6 ESchK-Reglement, wonach die
Eidgendssische Schiedskommission, abgesehen von geringfiigigen oder redaktionellen
Korrekturen, einen Tarif nur genehmigen oder nicht genehmigen kann, im Falle der
Nichtgenehmigung jedoch im Entscheid bekanntzugeben hat, welche Anderungen
notwendig sind, nicht mehr anwendbar sein. Die Frage kann aber offenbleiben, da
kaum ein Unterschied besteht, ob die Eidgendssische Schiedskommission nun eine
bestimmte Anderung als notwendig bezeichnet oder sie gleich selber vornimmt,
und im iibrigen sowohl Eidgendssische Schiedskommission als auch Bundesgericht
nach der Entscheidung grundsitzlicher Streitfragen den Tarifpartnern stets Gelegen-
heit zu einer giitlichen Einigung geben werden.

7. Formell angefochten ist zwar der Genehmigungsbeschluss der Eidgendssi-
schen Schiedskommission; das Schicksal der vorliegenden Beschwerden hingt
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jedoch in erster Linie von der Frage ab, ob dem vorliegenden Tarif wegen seines
Inhalts die Genehmigung hitte versagt werden miissen. Diese Frage ist anhand der
Grundsidtze und Kriterien zu beurteilen, welche die Kommission bei ihrem Ent-
scheid zu beachten hat. Dem Verwertungsgesetz selber lisst sich in dieser Hinsicht
nichts entnehmen,; es ist daher der Rechtsfindung (Art. 1 ZGB) der Eidgendssischen
Schiedskommission und des Bundesgerichts als Beschwerdeinstanz iiberlassen, die
Schranken zu ziehen, innerhalb derer der Tarif zu bleiben hat (BGE 82 1275 E. 2).

a) Nach der Praxis der Eidgendssischen Schiedskommission und des Bundes-
gerichts steht den Verwertungsgesellschaften Tarifautonomie zu. Dies wurde aus
dem Urheberrechtsgesetz (URG; SR 231.1) abgeleitet, wonach ausschliesslich der
Urheber zu bestimmen hat, ob und unter welchen Bedingungen er die Nutzung
seines Werkes gestatten will. Urheber und Verwertungsgesellschaften kénnten daher
die Nutzung geschiitzter Werke auch schlechthin verweigern. Die Verwertungsgesell-
schaften seien aus diesen Griinden bei der Aufstellung der Tarife einzig dadurch
beschrinkt, dass sie entsprechend dem allgemeinen Verbot des Rechtsmissbrauchs
ihre Monopolstellung nicht missbrauchen diirfen.

Eidgenossische Schiedskommission und Bundesgericht haben den “Missbrauch”
in diesem Zusammenhang nie prizisiert, diesen aber offensichtlich ungefihr im
Sinne von Willkiir und offensichtlicher Uberforderung aufgefasst.

b) Im Kartellrecht spricht man von einem Preismissbrauch, wenn die Preise
erheblich von demjenigen abweichen, der sich bei wirksamer Konkurrenz ergeben
wiirde, d.h. vom Wettbewerbspreis (K. Aeberhard, Der Preismissbrauch im schwei-
zerischen Kartellrecht, Bern 1979, insb. S. 20 ff.). Analog ist im Bereich des Ur-
heberrechts ein Missbrauch der Monopolstellung dann anzunehmen, wenn ein Tarif
erheblich oder zumindest nicht unwesentlich von jenem Tarif abweicht, der sich
unter Wettbewerbsbedingungen ergibe, wenn sich beide Parteien finden konnten.
Monopolmissbrauch ist daher nicht mit Willkiir gleichzusetzen, wonach ein Tarif
erst missbrauchlich wire, wenn einé offensichtliche Uberforderung vorlige. Ein
Missbrauch der Monopolstellung durch die Verwertungsgeselischaft lisst sich im
konkreten Fall nur durch Vergleich des angefochtenen Tarifs mit demjenigen
(fiktiven) Tarif feststellen, der sich bei wirksamer Konkurrenz gebildet haben wiirde.
Diese Tarifbeurteilung verlangt nach einem einigermassen verldsslichen objektiven
Kriterium. Wihrend die Zustimmung der vom Tarif Betroffenen generell ein wich-
tiges Indiz dafiir bildet, dass der Tarif nicht auf missbrauchlicher Ausnutzung der
Monopolstellung durch die Verwertungsgesellschaft beruht, der Tarif also an-
nihernd einem unter Konkurrenzverhiltnissen zustande gekommenen Tarif ent-
sprechen diirfte, fehlt dieses Kriterium bei Uneinigkeit unter den Beteiligten. Fiir
diese Fille ist nach anderen Kriterien zu forschen.

8. a) Bei der Preis- oder Wertbestimmung von Urheberleistungen kann nicht von
einem Marktpreis ausgegangen werden, wenn — wie hier — die monopolisierte
kollektive Verwertung einen eigentlichen Markt zum vornherein ausschliesst. Die
Urheberleistung ldsst sich nicht objektiv bewerten, selbst wenn sie, wie bei einem
Teil der Musik und Literatur, ein einigermassen fungibles Produkt liefert. Abgesehen
davon, dass sich der Nutz- bzw. Genusswert kaum definieren lisst, ist nicht ersicht-
lich, auf welche Weise die Produktionskosten bestimmt und der davon auf den ein-
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zelnen Konsumenten entfallende Anteil errechnet werden kénnte. Hinzu kommt,
dass bei der Weiterverbreitung von Femseh- und Radiosendungen iiber Kabel-
anlagen fiir den Konsumenten zur gleichen Zeit eine Mehrzahl von Programmen
verfiigbar ist, von denen er in der Regel ohnehin nur eines, nicht alle gleichzeitig
geniessen kann; dem einen ist viel an dieser Wahlmoéglichkeit gelegen, dem anderen
weniger.

Aufgrund der komplexen und wenig transparenten Verhiltnisse auf dem Gebiet
der Urheberrechtsentschidigung versagt von vornherein sowohl eine analoge An-
wendung des Kostendeckungs- und Aquivalenzprinzips als auch ein Vergleich mit
Tarifen in anderen Bereichen, wie etwa bei den Versicherungstarifen, wo aus-
gehend von einer relativ einfach bestimmbaren Schaden- und Kostenhéhe ein
Bedarfsbeitrag festgelegt werden kann. Auch die fiir die Arzt- oder Anwaltstarife
massgeblichen Gesichtspunkte lassen sich nicht iibertragen.

b) Es gibt keine Formel, mit der sich anhand bestimmter Faktoren der Monats-
bzw. Jahresbetrag errechnen liesse, den die Kabelnetzbetreiber als Urheberrechts-
entschidigung fiir die Werknutzung pro bedienten Kabelanschluss zu entrichten
haben. Wo Bruttoeinnahmen ermittelt werden konnen, ist unbestritten, dass die
Entschidigung in einem bestimmten Verhiltnis zu diesen stehen muss (vgl. dazu
H Glattfelder, Die Spruchpraxis der Schiedskommission fur die Verwertung von
Urheberrechten, in: 100 Jahre URG, Bern 1983, S. 102 f.; K. Spoendlin, Zur
Rechtsnatur und Bemessung der urheberrechtlichen Vergiitung, in: 100 Jahre URG,
Bern 1983, S. 397 f.); offen ist, wieviele Prozent der durchschnittlichen Brutto-
einnahmen aller Kabelnetzbetreiber die Entschidigung betragen soll.

Es lassen sich zwar gewisse Vergleiche mit auslindischen Tarifen oder Entschi-
digungsvertrigen oder zwischen Weitersendung und Direktsendung anstellen, doch
bestehen betrichtliche Unterschiede zwischen den Verhiltnissen in den verschiede-
nen Lindern sowie zwischen den beiden Sendearten.

Sicheren Boden hat man erst dann unter den Fiissen, wenn eine allgemeine
Tarifbasis vorhanden ist. Eine solche Basis ist der Grundsatz, dass die Urheberrechts-
entschiadigung maximal 10% der Bruttoeinnahmen betragen darf; sie hat sich als
praktikabler Grenzwert herausgebildet und wird sowohl national als auch inter-
national als gemeinhin anerkannte Usanz befolgt (vgl. dazu H Glattfelder, a.a.0.,
S. 102; K. Spoendlin, a.a.0., S. 397). Diese 10%-Usanz ist der einzige, allgemein
akzeptierte Anhaltspunkt fiir die Bemessung von Urheberrechtsentschidigungen im
Kabelbetrieb.

10. In der Hauptsache riigen die Beschwerdefiihrer die Verletzung der 10%-
Usanz.

a) Nach dem von der Eidgendssischen Schiedskommission genehmigten Tarif
betrigt die Urheberrechtsentschidigung pro Anschluss und Jahr mehr als 10% der
durchschnittlichen Bruttoeinnahmen der Kabelnetzbetreiber. Ob die Entschidigung
nun 12% oder 14,5% der Bruttoeinnahmen betrigt, ist nebensichlich, da der Tarif
so oder so von der 10%-Usanz abweicht, an welcher seitens der Beschwerdegegnerin-
nen auch die Suisa festhalten mochte.

b) Pro Litteris-Teledrama und Suissimage fordem, dass die Urheberrechts-
entschidigung mit Riicksicht auf die Bediirfnisse der Urheber und Rechtsinhaber
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unabhiingig von den Kosten bzw. Ertrigen der Kabelnetzbetriebe zu bestimmen
seien. Soweit sich ihre entsprechenden Berechnungen nachvollziehen lassen, sind
sie Iustration dafiir, dass es eine schliissige Berechnung nicht gibt. Da wird auf-
grund der Senderechtsentschidigung “‘errechnet”, dass die Weitersendeentschidi-
gung fiir Filme und Literatur im Femnsehen pro Anschluss monatlich eigentlich ca.
Fr. 5.— betragen miisste. Dann wird dieser Grundbetrag aber — um das Verhiltnis
zum Suisa-Anteil und zu den Bruttoeinnahmen der Kabelnetzbetriebe zu wahren —
auf etwa einen Fiinftel reduziert. Der Grundsatz ist falsch gewdhlt, wenn aus Ver-
hiltnismissigkeitsgriinden eine nachtrigliche Reduktion um vier Fiinftel notig ist.

Ahnlich verhilt es sich mit dem Entschiddigungsertrag pro iibertragenes Werk;
dieser wird fiir einen Film von 90 Minuten Dauer bei Anwendung des Tarifs auf
Fr. 1’54350 ““errechnet”. Die Berechnung beruht auf einer Programmanalyse
wihrend zweier Wochen und einer Hochrechnung, wonach in einem Kabelnetz mit
12 Fernsehkanilen in einem Jahr insgesamt 13’650 Filme mit einer Gesamtspiel-
dauer von 755’430 Minuten (525 Tage rund um die Uhr) iibertragen wurden. Was
jede Aufnahmefihigkeit der Kabelabonnenten in diesem Mass iibersteigt, ist keine
Diskussionsgrundlage: Ein solches Uberangebot driickt selbstverstindlich auf die
Preise.

¢) Bei der durch die Vorinstanz genehmigten Abkehr von der 10%-Usanz bleibt
ungewiss, ob iiberhaupt auf jede Prozentgrenze zu verzichten wire oder ob die
Grenze neu (hoher) festgelegt werden soll. Die Vorinstanz verweist auf einen Ver-
trag zwischen Sendeanstalten und Kabelbetrieben in Belgien, der eine 15%-Regel
festlegt; nach der Praxis seien zwar Auslandvergleiche nicht massgebend, doch
handle es sich hier um einen Mustervertrag, der Anerkennung verdiene. Es ist fir
das Bundesgericht nicht ersichtlich, was dem Vertrag den Charakter eines Vorbildes
verleihen konnte und welche Aussicht auf dessen breite Anerkennung besteht.
Andere auslindische Regelungen (Osterreich, USA) sehen Weitersenderechts-
entschidigungen von deutlich unter 10% vor.

d) Mit der Aufgabe jeder Prozentgrenze ginge der einzige objektive Bezugspunkt
der Tarifierung verloren; es ist kein anderes Bemessungskriterium erkennbar, das
ihr eine vergleichbar verlédssliche Basis bieten konnte. Eine solche Abkehr ist deshalb
als Ermessensmissbrauch — weil das Ermessen nach bestimmten Grundsitzen zu
handhaben ist und diese Moglichkeit nach einem Verzicht auf jede Prozentgrenze
nicht mehr besteht — oder als Verletzung einer Regel mit gewohnheitsrechtlichem
Charakter zu qualifizieren.

Entsprechendes gilt, wenn es darum geht, die 10%-Grenze durch eine hoher
angesetzte Prozentgrenze zu ersetzen; denn es ist nicht ersichtlich, dass dafiir
geniigend Anlass bestiinde und jetzt der richtige Zeitpunkt dafiir wire. Es geht im
vorliegenden Fall um den ersten Weitersendetarif, womit man in Neuland vorstosst;
es ist daher geboten, zunichst auf sicherem Boden Erfahrungen zu sammeln und
nicht sofort aufgrund theoretischer Uberlegungen zu experimentieren. Hinzu
kommt, dass die Rechtslage im Fluss ist: Ein neues Urheberrechtsgesetz steht
bevor; der Gesetzesentwurf (BBL 1984 IIT 173 ff.) sieht fiir Weitersendungen eine
gesetzliche Lizenz mit Vergiitungspflicht vor (Art. 31). Mit weiteren Neuerungen
ist zu rechnen: Der Stidnderat hat die Vorlage am 3. Oktober 1985 an den Bundes-
rat zuriickgewiesen, damit der Schutz von Produzenten und Nutzern verbessert, ein
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differenzierter Leistungsschutz (Interpreten, Computerprogramme) eingefiihrt und
die Kontrolle der Verwertungsgesellschaften verstirkt werde. Die Bundesversamm-
lung hat iberdies am 20. Dezember 1985 das Preisiberwachungsgesetz und ein
neues Kartellgesetz (BBL. 1986 I 74, 69) verabschiedet, die moglicherweise nicht
ohne Einfluss auf die kiinftige Tarifbildung bleiben.

€) Aus diesen Griinden ist im heutigen Zeitpunkt die 10%-Usanz im Sinne einer
obersten Grenze beizubehalten. Solange kein besseres Instrument zur Bestimmung
der Urheberrechtsentschiddigung verfiigbar ist, gilt es diese bisher von allen Seiten
akzeptierte Usanz — als “rettenden Balken im Meer” — zu beachten; jedes Uber-
schreiten der 10%-Grenze ist daher als Missbrauch der Monopolstellung seitens der
Verwertungsgesellschaften zu betrachten, der keinen Rechtsschutz geniesst.

Es versteht sich von selbst, dass bei der Festsetzung der Entschiddigung anhand
der 10%-Usanz die pro-rata-temporis-Regel zu beachten ist, wonach eine Entschidi-
gung entsprechend dem Anteil von urheberrechtlich nicht geschiitzten Werken an
der gesamten Sendezeit zu kiirzen ist.

11. a) Nach Auffassung der Beschwerdefithrer muss die Entschidigung fiir das
Weitersenderecht niedriger sein als fiir das Senderecht, zumal die Weitersendung
keine Werbeeinnahmen bringe. Dieses Postulat wire auch bei Anwendung des
umstrittenen Tarifs erfiillt, denn der gewiinschte Effekt tritt vor allem dadurch ein,
dass die Bruttoeinnahmen bzw. der Kostenaufwand pro Abonnent (deren Hohe die
Entschidigung massgebend beeinflusst) bei den Kabelbetrieben im Durchschnitt
erheblich kleiner sind als bei den Sendeanstalten; ein Grund fiir eine weitere Ermis-
sigung ist nicht ersichtlich.

b) Die Beschwerdefiihrer fordern weiter unter Berufung auf BGE 107 II80 E. 10
eine substantielle Reduktion der Weitersenderechtsentschidigung, solange die
Doppelbelastung der Konsumenten mit PTT-Konzessionsgebiihr und Kabelabonne-
mentsgebiihr, die beide eine iiberwilzte Urheberrechtsentschidigung einschliessen,
nicht beseitigt sei.

Der Gesamtbetrag der PTT-Konzessionsgebithr dient der Finanzierung des
Programmschaffens der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft sowie zur
Deckung der Kosten des technischen Sendebetriebes; eingeschlossen sind Regal-
abgaben fiir den unter das Telegraphenregal fallenden Betrieb der Empfangsgerite.
Der Kabelnetzbetreiber seinerseits entrichtet als Inhaber der Gemeinschaftsanten-
nenkonzession keine Empfangsgebiihr, sondem grundsitzlich nur eine Regalgebiihr
von monatlich Fr. 5.— je 500 Teilnehmeranschliisse (Art. 78 der VO 1 zum Telegra-
phengesetz, SR 784.101, i.V.m. Art. 73—78 der EVED-VO zur VO 1, PTT-Amts-
blatt 1983, S. 751 ff.). Unter diesen Umstinden ist es keine Doppelbelastung des
Kabelabonnenten, wenn er seinen Beitrag an die Programmkosten der Schweizeri-
schen Radio- und Fernsehgesellschaft leistet wie jeder andere Rundfunkkonsument
in der Schweiz und die Regalgebiihr fiir sein Empfangsgerit entrichtet. Es ldsst sich
auch nicht sagen, ein Beitrag an die Kosten der Post-, Telephon- und Telegraphen-
betriebe oder der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft fir den techni-
schen Sendebetrieb sei unmotiviert, denn ohne diesen Sendebetrieb konnte die
Antenne des Kabelnetzes die Sendungen der Schweizerischen Radio- und Fernseh-
gesellschaft nicht empfangen; der Kabelabonnent beniitzt gegen entsprechenden
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Beitrag die Kabelanlage, er beniitzt aber auch iiber deren Auffangantenne die
technischen Sendeeinrichtungen der Post-, Telephon- und Telegraphenbetriebe und
der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft.

Ob eine Reduktion der PTT-Konzessionsgebiihr gegeniiber jenen Konsumenten
geboten wire, die aufgrund nicht einwandfreier Direktempfangsverhiltnisse inner-
halb des Sendegebiets auf einen Kabelanschluss angewiesen sind, kénnte nur in
einem gegen die Erhebung der Konzessionsgebiihr gerichteten Verfahren gepriift
werden und muss hier offenbleiben.

Schliesslich ist zu beachten, dass sich der Kabelnetzabonnent den Rundfunk-
empfang wegen der grosseren Auswahl an Sendungen bzw. wegen des besseren
Empfangs grundsitzlich mehr kosten ldsst als der Beniitzer einer Individualantenne.
Es ist logisch, dass er die prozentuale Urheberrechtsentschidigung von seinem
Gesamtaufwand fiir den Rundfunk entrichtet, und nicht ungerechtfertigt, wenn er
deswegen eine etwas hohere Urheberrechtsentschddigung bezahlt als der Beniitzer
einer Individualantenne.

12. a) Die Beschwerdefiihrer riigen auch die Riickwirkung des umstrittenen
Tarifs. Der Tarif, der vom 1. Mai 1982 bis 31. Dezember 1987 gilt, wurde (nach
Verhandlungen der Tarifpartner im Sommer 1983) im November 1983 der Fid-
gendssischen Schiedskommission vorgelegt, am 8. Juni 1984 von ihr genehmigt und
am 23. Juli 1984 im Schweizerischen Handelsamtsblatt verdffentlicht.

b) Nach Art. 4 Abs. 1 VerwG darf als Entgelt fiir die Nutzungserlaubnis nur die
Entschidigung gemiss genehmigtem und verdffentlichtem Tarif verlangt werden.
Es handelt sich um die Tarifanwendung beim Abschluss von Nutzungsvertrigen.
Fiir diesen Fall sagt Art. 11 Abs. 3 VerwV nicht mehr, als schon im Gesetz steht:
Es kann nur ein bereits genehmigter und ver6ffentlichter, nicht etwa ein erst als
Entwurf vorliegender zukiinftiger Tarif angewendet werden. Nach Art. 5 Abs. 1
VerwG hat der Rechtsinhaber (Verwerter) fiir Nutzungen, die ohne die erforder-
liche Erlaubnis vorgenommen wurden, mindestens Anspruch auf die tarifarische
Entschidigung. Es geht um die Tarifanwendung bei Urheberrechtsverletzungen
(Art. 42 ff. URG), die im Streitfall dem Richter obliegt. Anwendbar ist aus der
Natur der Sache heraus und nach Art. 11 Abs. 3 VerwV nur der Tarif, der zur Zeit
der Nutzung ohne Erlaubnis in Geltung war. Dass die Entschidigung mindestens
dem Tarif entsprechen muss, erscheint als konsequent, bedeutet aber eine nicht
geringe Einschrinkung der richterlichen Entscheidungsfreiheit. Wird dagegen ein
Nutzungsvertrag abgeschlossen oder eine Nutzung ohne Erlaubnis vorgenommen,
bevor auf einem neuen Verwertungsgebiet der erste Tarif genehmigt und ver6ffent-
licht ist, so ldsst sich kein Tarif anwenden: Im Fall des Nutzungsvertrags bestimmen
die Parteien das Entgelt in voller Freiheit; im Fall der Nutzung ohne Erlaubnis,
also bei einer Verletzung des Urheberrechts, wird der Schadenersatz, wenn die
Parteien die Sache nicht giitlich beilegen, durch den Zivilrichter in Anwendung der
Art. 41 ff. OR (Art. 44 URG) bestimmt, ohne Einschrinkung durch einen Tarif.

Das geltende Recht schliesst eine riickwirkende Tarifanwendung und die Geneh-
migung eines riickwirkenden Tarifs aus. Eine solche kime einem (versuchten) Ein-
griff in die Kompetenz des Schadenersatzrichters gleich: Sie wiirde den Anschein
erwecken, dass der Zivilrichter bei der Beurteilung der in der tariflosen Zeit erfolg-
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ten Nutzung ohne Erlaubnis durch den spéter aufgestellten Tarif gebunden sei. Das
wiirde nicht nur dem Wortlaut von Art. 11 Abs. 3 VerwV zuwiderlaufen, sondern
auch den Anwendungsbereich von Art. 5 Abs. 1 VerwG entgegen seinem Sinn und
Zweck ausweiten.

Die Eidgenossische Schiedskommission hat in ihrer Praxis anfinglich gering-
fiigige Riickwirkungen — fiir einige Tage oder Wochen — ohne weiteres zugelassen
(ESchKE I, 51). Der Fernsehtarif ist mit Entscheid vom 14. Juli 1960 riickwirkend
ab Juli 1953 (Beginn der Fernsehsendungen) genehmigt worden, aufgrund einer
ausdriicklichen Vereinbarung zwischen der Schweizerischen Radio- und Femnseh-
gesellschaft und der Suisa, welche zuerst die Entwicklung beim Fernsehen ab-
warten wollten (ESchKE I, 166); bei einer solchen Vereinbarung unter den alleini-
gen Beteiligten kann von eigentlicher Tarifriickwirkung schwerlich gesprochen
werden. Der Tarif fir Tanzschulen, der Ende 1972 abgelaufen war, wurde mit
Genehmigung vom 16. Januar 1974 riickwirkend ab 1. Januar 1973 um zwei Jahre
verlingert; obwohl die Veranstalterorganisationen zugestimmt hatten, wurde dem
Begehren nur mit Bedenken entsprochen und der Verwertungsgesellschaft dringend
nahegelegt, zur Vermeidung rechtlicher Schwierigkeiten Genehmigungsbegehren
rechtzeitig einzureichen (ESchKE II, 63).

Die bis 1980 veroffentlichten Entscheide der Eidgenossischen Schiedskommis-
sion zeigen ein wachsendes Bewusstsein fiir die Problematik der zeitlichen Geltung
der Tarife. In den neuen *“Riickwirkungs”-Fillen wurde nicht nur vermerkt, dass die
Nutzerorganisation, sondern dass auch der einzige Betroffene einverstanden war
(volenti non fit iniuria). Mit dieser Entwicklung steht die Genehmigung eines Riick-
wirkungstarifs trotz Ablehnung durch die Nutzerorganisationen, der zudem nicht
vertretene Aussenseiter betreffen kann, in einem unerklirlichen Gegensatz.

Die Berufung der Verwertungsgesellschaften auf das in Vorbereitung befindliche
neue URG und die Botschaft dazu verfingt nicht, denn die heutigen Normen wur-
den nicht unverindert, sondern mit einer unscheinbaren, aber wesentlichen Ande-
rung in den URG-Entwurf (Entw) iibernommen. Der Tarif betrifft nicht mehr das
Entgelt fiir die Nutzungserlaubnis (Art. 4 Abs. 1 VerwG), sondern die von den Ver-
wertern geforderten Entschidigungen (Art. 52 Abs. 1 Entw). In dieser Formel
kommt zum Ausdruck, dass fiir die Weitersendungen eine gesetzliche Lizenz mit
nichtdeliktischer, quasivertraglicher Entschidigungspflicht eingefithrt wird (Art. 31
Entw). In einem solchen System kann eine ausnahmsweise Tarifriickwirkung, z.B.
auf den Tag des Geltungsbeginns der gesetzlichen Lizenz, folgerichtig sein. Auf die
heute noch geltende Ordnung mit ihrer klaren Dichotomie von vertraglicher und
unerlaubter Nutzung lisst sich dies nicht iibertragen.

¢) Die von den Beschwerdefithrern ebenfalls aufgeworfene Frage eines Einfiih-
rungsrabattes fiir eine Zeit nach Veroffentlichung des genehmigten Tarifs kann hier
zufolge Aufhebung der Tarifgenehmigung offenbleiben. Ein solcher wire nur dann
grundsitzlich angebracht, wenn sich aufgrund des neu auszuarbeitenden Tarifs
ergibe, dass die Ansitze der Urheberrechtsentschidigung pro Kabelnetzabonnent
sprunghaft und massiv angehoben wiirden; dies erscheint jedoch bei Beachtung der
10%-Usanz praktisch ausgeschlossen.
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13. Da sich die Tarifgenehmigung wegen des leichthindigen Verzichts auf die
10%-Usanz und der unzulissigen Riickwirkung nicht aufrechterhalten lésst, ist sie
aufzuheben.

Art. 42 Ziff. 1 lit. aund b URG, Art. 13 lit. d UWG — Handwerkliche Erzeugnisse:
“HARLEKIN’-Puppen

— Durch das URG geschiitztes Kunstwerk ist nur ein Geisteswerk, das den
Stempel einer originellen und von der Individualitit des Urhebers geprigten
schopferischen Titigkeit trigt; diese Voraussetzung ist nicht erfiillt, wenn das
Werk bekannten Formen so nahe steht, dass jeder Dritte die gleiche Form
schaffen konnte.

— Regelmiissig sind spezialrechtlich (z.B. urheberrechtlich) nicht geschiitzte
Arbeitsergebnisse wettbewerbsrechtlich ebenfalls nicht schiitzbar, anders ist
es nur, wenn die dsthetische Form Kennzeichnungskraft besitzt. Bei Erzeug-
nissen, die keinem Gebrauchszweck dienen und deren Wert der Verkehr aus-
schliesslich nach ihrem dsthetischen Gehalt bemisst (z.B. bei Zierpuppen),
dient indessen die dsthetische Gestaltungsform nicht als Zutat zur Kenn-
zeichnung

— L’oeuvre protégée par la LDA est exclusivement une oeuvre intellectuelle
portant Uempreinte d’'une activité créatrice originale marquée par la person-
nalité de lauteur. Cette condition n’est pas réalisée s’agissant d’un ouvrage
si proche d’une forme connue que chacun pourrait en dréer une semblable.

— En régle générale, les ouvrages non protégés par un droit spécial (par exemple
le droit d’auteur) ne sont pas non plus protégés par le droit sur la concurrence
déloyale. Il n’en va autrement que si par son esthétique I'ouvrage posséde une
force distinctive. Cependant, s’agissant d’objets qui ne sont pas destinés a un
usage pratique et dont lg valeur commerciale ne se détermine que par les
qualités esthétiques (par exemple poupées décoratives), l'aspect esthétique
ne constitue pas un élément distinctif.

Urteil des Kassationshofes vom 12. November 19841.S. W. gegen E. (Nichtigkeits-
beschwerde) (BGE 100 IV 102)
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V. Wettbewerbsrecht

Art. 1al 1et2lit. d LDC — “AFFICHES ENCADREES”

— Lorsque la forme ou la présentation d’une marchandise ou d’une oeuvre d’art
n’est pas protégée par une régle du droit de la propriété intellectuelle, elle
peut en principe étre librement utilisée. Il n’en va qutrement que si la forme
ou l'aspect sert a distinguer cette marchandise et que la contrefacon crée un
risque de confusion. L’idée consistant a encadrer le texte d’affiches avec des
annonces publicitaires ne revét aucun caractere d’originalité et ne peut des
lors étre monopolisée (c. 2a).

— L’imitation de la marchandise d’autrui, qui n’est pas en soi un acte de concur-
rence déloyale, le devient dans le cas ou elle heurte les régles de la bonne foi,
soit lorsque le contrefacteur y est parvenu par des procédés astucieux ou in-
corrects, ou lorsqu’il cherche de maniére systématique et raffinée a tirer
profit de la réputation de son concurrent (c. 2b).

— Wenn Form oder Prisentation einer Ware oder eines Kunstwerkes nicht durch
eine immaterialgiiterrechtliche Bestimmung geschiitzt sind, konnen sie grund-
sdtzlich frei verwendet werden. Anders verhdlt es sich nur, wenn Form oder
dussere Gestalt zur Unterscheidung der Ware dienen und wenn durch die
Nachahmung das Risiko einer Verwechslung geschaffen wird. Der Idee, die
darin besteht, einen Plakattext mit Ankiindigungen von Werbegeschenken zu
umrahmen, kommt kein origineller Charakter zu, und sie kann daher nicht
als ausschliesslich beansprucht werden (E. 2a).

— Die Nachahmung der Ware eines anderen, die an sich keine unlautere Wett-
bewerbshandlung darstellt, wird in dem Falle unlauter, wo sie gegen die
Regeln von Treu und Glauben verstosst, sei dies dadurch, dass der Nachahmer
durch abgefeimtes oder unkorrektes Verhalten dazu gelangt ist, oder wenn er
auf systematische und raffinierte Weise Nutzen aus der Reputation seines
Konkurrenten zu ziehen versucht (E. 2b).

Arrét du Tribunal fédéral (1&re cour civile) du 15 janvier 1986 dans la cause
Alain Pisteur c. Daniel Sivette

Faits:

A. Dés juillet 1981, Alain Pisteur a proposé a divers clubs sportifs du canton de
Geneve de leur remettre gratuitement des affiches destinées 4 annonce des com-
pétitions organisées par eux. Le financement de I'opération était assuré par la
publicité encadrant, sur les affiches mémes, le texte relatif a la compétition & venir.

De juin a septembre 1981, Pisteur a exercé cette activité en collaboration avec
Daniel Sivette qui était chargé, moyennant une commission, de rechercher des
annonceurs.
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Les relations d’affaires entre ces deux personnes ont cessé en septembre 1981.
Depuis lors, Sivette a ouvert sa propre agence de publicité et réalisé plusieurs
affiches pour des clubs sportifs. Ces affiches n’étaient en fajt que des copies serviles
de celles de Pisteur. Les anciens partenaires ont ainsi travaillé en parallele dans le
méme secteur. Ils n’ont cependant pas offert leurs services aux mémes clubs, ni
traité, hormis quelques exceptions, avec les mémes annonceurs.

B. Le 16 avril 1982, Pisteur a introduit une action en concurrence déloyale
contre Sivette. Il a requis la saisie et la destruction des affiches et du matériel
publicitaire existants, et demandé qu’interdiction fat faite i Sivette d’utiliser les
mémes procédés que lui pour la réalisation des affiches. Il a en outre conclu au
paiement de fr. 10°000.— i titre de dommages-intéréts. Ultérieurement, il a pris
des conclusions additionnelles tendant 4 la publication du jugement dans cing
quotidiens genevois aux frais de Sivette et 4 la condamnation de ce dernier au
paiement de fr. 1’000.— pour chacun des clubs auxquels il avait remis des affiches
imitant les siennes.

Par arrét du 14 juin 1985, la Cour de justice du canton de Genéve a débouté
Pisteur de toutes ses conclusions.

C. Le demandeur recourt en réforme au Tribunal fédéral en reprenant les con-
clusions qu’il avait formulées en premiére instance.
L’intimé propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

1. Comme la cour cantonale le reléve 4 juste titre, I'affiche litigieuse ne jouit pas
de la protection des lois spéciales sur la propriété intellectuelle, car elle ne présente
pas le degré d’originalité requis par lesdites lois et la jurisprudence rendue en la
matiere (cf. ATF 110 IV 105 et les références citées). Le demandeur ne remet du
reste pas en cause le jugement déféré sur ce point. Aussi convient-il d’examiner le
cas au regard des seules dispositions touchant la concurrence déloyale.

A cet égard, on note d’emblée que l'acte de recours n’indique pas quelles sont les
régles de droit fédéral prétendument violées par la décision attaquée. Le demandeur
se borne & y faire des remarques toutes générales sur la concurrence déloyale. La
recevabilité du recours apparait ainsi déja douteuse au regard des exigences de
motivation posées 4 I'art. 55 al. 1 lit. ¢ OJ (¢f. ATF 106 II 175 ss.).

Quoi qu’il en soit, pour les raisons mentionnées ci-aprés, on ne constate aucune
violation des seules dispositions pouvant entrer en ligne de compte en ’espéce, soit
Part. ler al. 2 lit. d LCD et la régle générale énoncée par le premier alinéa de la
méme disposition.

2. Le demandeur impute au défendeur un acte de concurrence déloyale con-
sistant 3 avoir copié servilement I'affiche qu’il dit avoir été le premier i créer.

a) Commet un acte de concurrence déloyale celui qui prend des mesures des-
tinées ou propres i faire naitre une confusion avec les marchandises, les oeuvres,
Pactivité ou 'entreprise d’autrui (art. ler al. 2 1it. d LCD).
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Lorsque, comme c’est le cas en l’espéce, la forme ou la présentation d’une’
marchandise ou d’une oeuvre d’art n’est pas protégée par une régle du droit de la |
propriété intellectuelle, elle peut en principe étre librement utilisée. Chacun peut |
donner 2 sa marchandlse la forme ou I'aspect qui la rend la plus attrayante et rien / ,
n’interdit d’imiter méme servilement la marchandise d’autrui, si sa forme ou son ;/
aspect n’est pas 'objet d’un droit exclusif. Il n’en va autrement que si la forme oul
P'aspect sert a distinguer cette marchandise et que la contrefacon crée un risque def
confusion, parce qu’elle est de nature a tromper le client sur la qualité ou la pro-
venance du produit (ATF 105 II 301 c. 4).

En I'occurrence, les considérations émises par la cour cantonale pour nier 'exis-
tence d’un risque de confusion sont pertinentes. Les premiers juges relévent avec
raison que chacune des parties travaillait pour des clubs sportifs différents et qu’il
en allait de méme, hormis quelques exceptions, a ’égard des annonceurs; de toute
manitre, les démarches entreprises auprés de ceux-ci 'étaient personnellement
(ou par lintermédiaire de représentants), de sorte que leur auteur ne pouvait étre
confondu avec une tierce personne. En outre, la méthode publicitaire utilisée par le
demandeur ne possédait aucune force distinctive et n’avait acquis aucune notoriété.
Quant 3 'idée consistant 4 encadrer le texte de I’affiche avec des annonces publici-
taires, elle ne revétait aucun caractére d’originalité et ne pouvait dés lors étre mono-
polisée par le demandeur. Au demeurant, les affiches indiquaient clairement le nom
de leur réalisateur et leur texte n’était pas identique. Dans ces conditions, toute
possibilité de confusion étant exclue, le défendeur ne saurait tomber sous le coup
de Iart. ler al. 2 lit. d LCD.

b) L’art. ler al. 2 LCD qui énumére les actes de concurrence déloyale n’est pas
exhaustif. Tout abus de la concurrence économique résultant d’un procédé contraire
aux régles de la bonne foi est réputé acte de concurrence déloyale (art. ler al. 1
LCD). La clause générale de Pl'art. ler al. 1 LCD permet de considérer comme
déloyaux des actes qui ne sont pas incriminés de maniére spéciale a I’art. ler al. 2.
Ainsi, 'imitation de la marchandise d’autrui, qui n’est pas en soi un acte de con-
currence déloyale, le devient dans le cas ou elle heurte les régles de la bonne foi,
soit lorsque le contrefacteur y est parvenu par des procédés astucieux ou incorrects,
ou lorsqu’il cherche de maniére systématique et raffinée a tirer profit de la réputa-
tion de son concurrent (ATF 108 IT 332/333, 105 II 302 no 49 et les arréts cités).

En Pespéce, le contrefacteur n’a pas usé de moyens astucieux ou incorrects pour
parvenir A ses fins. Le procédé publicitaire imité par lui ne présentait aucun carac-
tére d’originalité susceptible de lui conférer une certaine force distinctive et de
faire la réputation de celui quien avait eu le premier I'idée. De ce fait, il appartenait
au domaine public (cf. 4 ce sujet: Dessemontet, La publicité et la propriété intellec-
tuelle, in: RSJ 1982 (78), p. 1 ss., 6 ch. 1). En Pimitant, méme servilement, le
défendeur ne faisait dés lors que poser un simple acte de concurrence ordinaire non
visé par la clause générale de I'art. ler al. 1 LCD.

3. Le demandeur reproche encore au défendeur de lui avoir fait concurrence
durant la période de leur collaboration en prenant des contacts avec sa clientele.
I1 soutient en outre que lorsque le défendeur avait ouvert son propre bureau, il
était toujours lié 4 lui par un contrat de courtage. Par conséquent, il y aurait lieu,
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i son avis, de faire application en I'espdce des dispositions sur la responsabilité du
mandataire.

Cette argumentation juridique est nouvelle. Or, selon une jurisprudence constante,
le Tribunal fédéral ne revoit les moyens de droit nouveaux que s’ils déduisent des
conséquences juridiques de faits réguli¢rement soumis 4 I'appréciation de la juri-
diction cantonale et constatés par elle dans la décision attaquée (ATF 90 II 41 et
les arréts cités).

Ces conditions ne sont pas réalisées en I'espéce. En effet, la cour cantonale n’a
pas constaté dans son jugement que le défendeur aurait pris des contacts ou accompli
des actes de concurrence alors qu’il était encore lié au demandeur par un contrat
impliquant une obligation de fidélité. Tl n’est question dans le jugement attaqué
que d’une activité concurrente du défendeur postérieure a la cessation de ses
relations avec le demandeur ou totalement indépendante de celles-ci. Bien plus, il a
été constaté en fait que, dans le cadre de leurs activités respectives, les parties
N'avaient pas travaillé pour les mémes clubs sportifs. C’est donc en vain que le
demandeur invoque un prétendu contact antérieur du défendeur avec un tel club.

Au demeurant, le demandeur ne prétend ni n’établit que les constatations de la
cour cantonale reposeraient sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou
qu'elles seraient incomplétes (art. 64 OJ), mais il se contente de critiquer 'apprécia-
tion des preuves faite par les premiers juges, ce qui est inadmissible en instance de
réforme (art. 43 al. 3, art. 55 al. 1 lit. ¢ et art. 63 al. 2 OJ).

Cela étant, le Tribunal fédéral ne peut revoir les nouveaux moyens de droit
présentés par le demandeur qui fonde son argumentation sur des faits non constatés
dans le jugement cantonal. Sur ce point, le recours doit donc étre déclaré irrecevable.

Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG — “WARNUNG VOR VERWECHSLUNGEN”

— Vergleichende Werbung ist insbesondere dann unzulissig, wenn sie irre-
fiéhrend oder unndtig verletzend ist.

— Die Werbung mit Selbstverstindlichkeiten ist irrefiihrend.

~ Die Warnung vor Verwechslungen lisst das Produkt der Konkurrenz als min-
derwertig erscheinen.

~ Der Streitwert bemisst sich nicht nach dem Herstellungswert der beanstande-
ten Drucksachen.

— La publicité comparative est illicite en particulier lorsqu’elle est trompeuse
ou inutilement blessante.

— La publicité fondée sur ce qui va de soi est trompeuse.

—~ Une mise en garde contre des confusions faisant apparaitre le produit con-
current comme médiocre est illicite.

—~ La valeur litigieuse ne se détermine pas selon le coiit des imprimés contestés.

Urteil ER im s.V. am BG Winterthur vom 25. Februar 1986
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Die Parteien sind Hersteller von Backwaren. In einem vorangehenden Verfahren
beschwerte sich die Klidgerin wegen verwechselbarer Tortenpackungen des Beklag-
ten und erlangte am 24. Dezember 1985 ein superprovisorisches Verbot und am
14, Januar 1986 einen definitiven Unterlassungsbefehl beziiglich der beanstandeten
Tortenpackungen des Beklagten. Schon im damaligen Verfahren behauptete der
Beklagte, seine Torten enthielten im Gegensatz zu denjenigen der Kldgerin kein
Sojamehl. Ende Januar 1986 versah der Beklagte seine bisherigen Tortenpackungen
mit einer Banderole, welche die Aufschrift trug: “Verwechseln Sie dieses Produkt
nicht mit einem Konkurrenzprodukt, welches Sojamehl enthilt. Diese herrliche
Torte enthilt garantiert kein Sojamehl.”” Solche Torten bot er am 5. Februar 1986
schriftlich auch einem Abnehmer mit der Bemerkung an, er beabsichtige, Substitu-
tionsprodukte zu den Torten der Kldgerin zu schaffen.

Mit Eingabe vom 11. Februar 1986 verlangte die Kligerin, dass dem Beklagten
gerichtlich verboten werde, auf seinen Tortenpackungen den Hinweis anzubringen:
“Verwechseln Sie dieses Produkt nicht mit einem Konkurrenzprodukt, welches
Sojamehl enthdlt”, und dass simtliche Banderolen mit diesem Text durch den
Gemeindeammann beschlagnahmt werden sollten. Bereits am 13. Februar 1986
verbot das angerufene Gericht superprovisorisch die weitere Verwendung der be-
anstandeten Banderolen und gab den kligerischen Begehren nach durchgefiihrter
Hauptverhandlung am 25. Februar 1986 definitiv mit nachstehender Begriindung
statt, wobei der Gemeindeammann (Vollzugsbeamter) in der Folge ca. 20°000
Banderolen beschlagnahmte und vernichtete.

IL. In prozessualer Hinsicht stiitzt der Vertreter der Klidgerin sein Begehren auf
§ 222 Ziff. 2 ZPO, wonach das Befehlsverfahren vor dem Einzelrichter im summa-
rischen Verfahren zulissig ist zur schnellen Handhabung klaren Rechts und bei
nicht streitigen oder sofort beweisbaren tatsichlichen Verhiltnissen. Materiell
beruft er sich auf Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG sowie die in Abs. 1 der genannten
Bestimmung enthaltene Generalklausel und macht einen Unterlassungsanspruch
gemiss Art. 2 Abs. 1 lit, b UWG geltend.

a) Unlauterer Wettbewerb im Sinne des UWG ist jeder Missbrauch des wirt-
schaftlichen Wettbewerbs durch tiuschende oder andere Mittel, die gegen die
Grundsitze von Treu und Glauben verstossen. Gegen die Grundsitze von Treu und
Glauben verstosst unter anderem, wer andere, ihre Waren, Werke, Leistungen oder
Geschiftsverhiltnisse durch unrichtige, irrefihrende oder unnétig verletzende
Ausserungen herabsetzt (Art. 1 Abs. 1 und 2 lit. a UWG).

Der Beklagte betreibt mit seinem Banderolenaufdruck offensichtlich verglei-
chende Werbung, indem er seine eigene Leistung in Gegensatz zu derjenigen eines
Konkurrenzproduktes stellt. Derartige Werbung ist nach dem schweizerischen Wett-
bewerbsrecht grundsitzlich erlaubt, wenn sie auf wahren Angaben beruht und nicht
darauf hinausliuft, Mitbewerber anzuschwirzen. Insbesondere ist ein Vergleich
dann zulissig, wenn das Besondere der eigenen Leistung nicht an der Leistung eines
bestimmten Mitbewerbers, sondern an den Leistungen der Allgemeinheit gezeigt
wird. Rechtsprechung und herrschende Lehre machen die Zulissigkeit vergleichen-
der Reklame aber stets davon abhingig, dass der Vergleich objektiv richtig, nicht
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irrefiihrend und nicht unnétig herabsetzend ist (BGE 104 II 127 mit Verweisen;
Bruno von Biiren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, Art. 1 Abs. 2 1it. a N. 9).
Unrichtigkeit einer Behauptung ist somit nicht das einzige Kriterium; vielmehr will
das Gesetz die Verletzung des Mitbewerbers verhindern, wobei letzterer nicht
namentlich genannt zu werden braucht, solange fiir den Konsumenten klar ist, auf
welchen Konkurrenten angesprochen wird (Bruno von Biiren, a.a.0., N. 2 und 3).

Wie bereits in der Verfiigung vom 13, Februar 1986 erwihnt, erscheint aufgrund
der Ausfilhrungen des Beklagten anlésslich der Verhandlung vom 14. Januar 1986
offensichtlich, dass er mit dem Konkurrenzprodukt dasjenige der Kligerin meint.
Aufgrund der frappanten Ahnlichkeit der Tortenpackungen der Parteien wird auch
fir den Kiufer erkennbar, dass die verwendete Banderole auf das Produkt der
Klagerin abzielt. Der Einwand des Beklagten, es sei ihm zwar primir, aber nicht
ausschliesslich um das Produkt der Kldgerin gegangen, wirkt unglaubwiirdig. Zum
einen ergibt sich bereits aus der Formulierung der Banderole, dass der Beklagte auf
ein ganz bestimmtes Konkurrenzprodukt hinweisen will. Zum andern hat er gegen-
iber der Kligerin bereits anlisslich der Verhandlung vom 14. Januar 1986 klar
gedussert, er werde durch Banderolen bekanntmachen, dass deren Produkt Soja-
mehl enthilt. Im ibrigen ist er gemdss seinem Schreiben vom 5. Februar 1986 auch
selbst davon ausgegangen, man kénne unschwer erkennen, dass er beabsichtige,
Substitutionsprodukte fur die Kligerin zu schaffen. Die Erkennbarkeit der Kligerin
ist somit klar gegeben.

Beziiglich des Inhaltes der Banderole machte der Beklagte einzig geltend, die
Behauptung, das Produkt der Kldgerin enthalte Sojamehl, sei richtig. Er verkennt
dabei allerdings, dass die Kldgerin anlésslich der Verhandlung vom 14. Januar 1986
das Vorhandensein von Sojamehl nicht ausdriicklich anerkannt hat. Ob nun Soja-
mehl vorhanden ist oder nicht, braucht indessen nicht abschliessend abgeklirt zu
werden, da, wie erwihnt, die Unwahrheit einer Behauptung nicht einzige Voraus-
setzung fiir die Unzulissigkeit vergleichender Reklame bildet. Vielmehr darf der
Vergleich weder irrefilhrend noch unnétig herabsetzend sein.

Beim Lesen des gesamten Textes auf der Banderole wird beim potentiellen
Kiufer zweifellos der Eindruck erweckt, das Vorhandensein oder Nichtvorhanden-
sein von Sojamehl sei wesentliches Kriterium fiir die Qualitdt der Torten. Nach
unbestritten gebliebener Darstellung des Vertreters der Kligerin kdme Sojamehl
indessen — sofern es in Torten iiberhaupt vorhanden wére — nur in geringen Spuren
vor. Ebenfalls unbestritten blieb auch der Hinweis des Vertreters der Kligerin, die
meisten Produzenten wiirden bei der Herstellung der Torten kein Sojamehl ver-
wenden, weshalb der Beklagte mit Selbstverstindlichkeiten werbe. Aufgrund dessen
ist die Formulierung auf der Banderole als irrefiihrend zu qualifizieren. Sie setzt
iiberdies die Leistungen der Klidgerin herab, wird doch — wie bereits in der Ver-
figung vom 13. Februar 1986 festgehalten — ihr Produkt als minderwertig dar-
gestellt, insbesondere indem vor Verwechslungen ausdriicklich gewarnt wird (Bruno
von Biiren, a.a.0., N. 5). Der Beklagte hat somit in irrefithrender und herabsetzen-
der Weise auf die Leistungen der Kligerin hingewiesen und damit gegen Treu und
Glauben im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG verstossen. Unter diesen Umstidnden
erweist sich sein Einwand, er sei berechtigt, den Konsumenten auf Schwachstellen
aufmerksam zu machen, als unerheblich.
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Sein weiterer Einwand, er verwende die Banderolen seit dem 30. Januar 1986
nicht mehr, so dass das vorliegende Verfahren irrelevant sei, ist ebenfalls unbehelf-
lich. Der Beklagte verkennt, dass der Vertreter der Kldgerin in seinem Begehren,
Ziff. 1, ein Verbot beantragt, das sich auf die Tortenpackungen insgesamt, nicht
nur auf die Banderolen bezieht. Im iibrigen hat der Beklagte nicht zugesichert, die
beanstandete Ausserung nicht weiterhin zu gebrauchen, weshalb ein Interesse der
Kligerin an der Durchsetzung des vorliegenden Begehrens nach wie vor gegeben ist.

b) Aufgrund der obigen Ausfilhrungen ist davon auszugehen, dass der Beklagte
mit seinem Hinweis “Verwechseln Sie dieses Produkt nicht mit einem Konkurrenz-
Produkt, welches Sojamehl enthilt”, gegen die Grundsitze von Treu und Glauben
im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG verstdsst. Die Rechtslage erweist sich somit
bei den vorliegend sofort beweisbaren tatsidchlichen Verhiltnissen als klar im Sinne
von § 222 Ziff. 2 ZPO, so dass dem Beklagten zu verbieten ist, auf seinen Torten-
packungen den erwihnten Hinweis anzubringen.

III. Gemiss § 306 ZPO ist es Sache des Richters, das anzudrohende Zwangs-
mittel nach pflichtgemissem Ermessen zu bestimmen. Zur Durchsetzung eines
Unterlassungsanspruchs erscheint grundsitzlich die Androhung der Bestrafung nach
Art. 292 StGB als angemessen. Das vorliegende Verbot ist somit, wie bereits gemiss
superprovisorischer Verfiigung vom 13. Februar 1986, weiterhin mit der Androhung
der Ungehorsamsstrafe zu versehen.

Uberdies beantragt der Vertreter der Kligerin die Beschlagnahmung respektive
Vemichtung simtlicher beim Beklagten befindlicher Banderolen.

Zwischen den Parteien fand bereits im Dezember 1985/Januar 1986 ein Ver-
fahren beziiglich Verstossen des Beklagten gegen das Wettbewerbsgesetz statt, das
mit Verfligung vom 14. Januar 1986 seinen Abschluss fand. Dem Beklagten wurde
darin ein gerichtliches Verbot erteilt und dieses mit der Androhung der Bestrafung
nach Art. 292 StGB versehen. Nachdem sich gezeigt hat, dass sich der Beklagte iiber
dieses Verbot hinweggesetzt und die Kligerin diesbeziiglich auch bereits ein Straf-
verfahren anhingig gemacht hat, erscheint es vorliegend angebracht, die Banderolen,
welche mit dem beanstandeten Hinweis beschriftet sind, zu beschlagnahmen und
zu vernichten, besteht doch andernfalls die Gefahr, dass der Beklagte diese weiter-
hin verwendet.

IV. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten vollumfinglich dem
Beklagten aufzuerlegen (§ 64 Abs. 2 ZPO). Dieser ist ausserdem zu verpflichten,
die Klédgerin fiir prozessuale Umtriebe angemessen zu entschiddigen (§ 68 Abs. 1
ZP0), wobei namentlich zu beriicksichtigen ist, dass sich diese durch einen Rechts-
anwalt vertreten liess.

V. Die Zulissigkeit des Rechtsmittels gegen die vorliegende Verfiigung richtet
sich nach dem Streitwert (§ 18 ZPO), den der Vertreter der Kldgerin in seiner Ein-
gabe vom 11. Februar 1986 auf unbestimmbar, Fr. 20°000.— iibersteigend, beziffert
hat. Demgegeniiber machte der Beklagte geltend, der Streitwert sei wesentlich
tiefer anzusetzen, denn die beanstandeten Banderolen seien billig.
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Der Beklagte verkennt, dass es im vorliegenden Verfahren nicht nur um die
Banderolen, sondern vielmehr um die beanstandete Ausserung auf den Torten-
packungen geht. Der Streitwert steht in keinem Zusammenhang mit dem Herstel-
lungswert von Banderolen oder Packungen, sondemn bemisst sich nach den Interes-
sen der Kligerin an der Durchsetzung des vorliegenden Begehrens. Wiirde der
Beklagte seine Ausserung, die mit dem vorliegenden Begehren beanstandet wurde,
weiterhin verbreiten, so konnte das geschiftliche Ansehen der Kligerin leicht so
beeintrichtigt werden, dass ihr ein Schaden von mindestens Fr. 20°000.— erwachsen
wiirde (vgl. dazu BGE 87 11 114 £.).

Art. 1 Abs. 21it. d UWG — “SONNENZEICHEN”

— Nach Wettbewerbsrecht bestimmt sich die Prioritit nicht nach dem Zeitpunkt
der Gebrauchsaufnahme, sondern nach dem Zeitpunkt des Erreichens einer
gewissen Verkehrsgeltung. Verkehrsgeltung setzt einmal eine gewisse Unter-
scheidungskraft und Kennzeichnungskraft, aber auch einen nachhaltigen
Gebrauch voraus (HGer E. 3c).

— Bei Dienstleistungszeichen diirfen keine iibertriebenen Anforderungen an die
Verkehrsgeltung gestellt werden, ansonst solche Zeichen weitgehend schutz-
los werden (HGer E. 3a cc).

— Ein Warenhaus, das neben Ober- und Unterbekleidung auch die Dienstleistun-
gen eines Reisebiiros anbietet, steht im Wettbewerb zu einem Unternehmen,
das Rheumawische vertreibt. Wenn das Warenhaus einzelne Zeichen nur fir
die Leistungen seines Reisebiiros gebraucht, so ist dies nur in bezug auf die
Verwechslungsgefahr, nicht aber auf das Wettbewerbsverhdltnis von Bedeu-
tung (HGer E. 3d und e).

— Eine Urteilspublikation ist nicht gerechtfertigt, wenn weder Verwechslungen
in erheblichem Umfange eingetreten sind noch sonstwie Storungen beseitigt
werden miissen (HGer E. 6 ).

— Keine Verwechslungsgefahr zwischen kombinierten Wort-Bildzeichen, wenn
die Kennzeichnungskraft des Bildelementes (stilisiertes Sonnenzeichen) an
sich zweifelhaft erscheint; unter solchen Umstinden bewirken die verschie-
denen Wortbestandteile ‘Jelmoli Reisen” bzw. ‘“‘Beyeler Damart’’ eine ge-
niigende Unterscheidung (BGer E. 2).

— En droit de la concurrence déloyale, la priorité ne se détermine pas d'apres
la date du premier usage mais du moment ol une certaine renommée a été
acquise. Cette derniére suppose une certaine force distinctive ainsi qu'un
usage durable (trib. de comm. ¢. 3c).

— S'agissant de dénominations visant des prestations de service, il ne faut pas
poser des exigences trop élevées pour leur renommée; sinon, de telles dé-
nominations risqueraient de demeurer souvent sans protection (trib. de
comm, ¢. 3acc).

— 1l existe un rapport de concurrence entre un grand magasin, qui vend des
articles d’habillement et des sous-vétements et exploite une agence de voyage,
et une entreprise qui vend de la lingerie contre les rhumatismes. Si le grand
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magasin utilise certaines dénominations en relation qvec son agence de voyages
uniquement, cela importe quant au risque de confusion mais demeure irrele-
vant a propos du rapport de concurrence (trib. de comm. c. 3d et e).

— La publication du jugement ne se justifie pas lorsqu’il ne s’est pas produit un
nombre notable de confusions et qu’il n’y a pas d’autre trouble a écarter
(trib. de comm, c. 6).

— Il n’y a pas de risque de confusion entre des marques mixtes, combinant des
éléments verbaux et figuratifs, lorsque la force distinctive de I’élément figura-
tif (soleil stylisé) apparait douteuse; les éléments verbaux “Jelmoli Reisen”
et “Beyeler Damart” permettent ici de distinguer suffisamment les deux
marques (c. 2).

HGer AG vom 23. Oktober 1984 und BGer, I. Ziv. Abt., vom 22. Oktober 1985
i.S. Grands Magasins Jelmoli S.A. gegen Beyeler AG (teilweise publiziert in BGE
111 II 508 ff. = Praxis 75/1986 Nr. 83)

Die Grands Magasins Jelmoli S.A., ein allgemein bekanntes Kaufhaus und Ver-
sandgeschidft, vertreibt unter anderem Ober- und Unterbekleidung fiir Damen,
Herren und Kinder, ferner Schuhe, Heimtextilien, Fusspflegemittel und ortho-
péadische Artikel. Ausserdem bietet sie unter der Kurzbezeichnung ““Jelmoli Reisen”
die Dienstleistungen eines Reisebiiros an und unterhilt hiefiir zahireiche Biiros und
Buchungsstellen in der ganzen Schweiz. Sie stellt ihre Reisebiirotitigkeit seit Anfang
der siebziger Jahre unter ein Bildzeichen, welches in stilisierter Form eine halbe
Sonnenscheibe mit einem roten Zentrum und darum herum zwei halbkreisformigen
orangen bzw. gelben Streifen darstellt (Zeichen K I). Sie verwendet das Zeichen
auf Briefpapier, Aufklebern, Ansteckschildern und Reisetaschen sowie an Schau-
fenstern, sodann in Reiseprospekten und Versandkatalogen.

Die Beyeler AG vertreibt insbesondere Textilwaren im Grosshandel wie im Ein-
zelverkauf. Sie meldete am 31. Oktober 1978 eine Marke zur Eintragung an, welche
als Bildzeichen ebenfalls eine stilisierte halbe Sonnenscheibe mit rotem Zentrum
und darum herum zwei halbkreisférmigen orangen bzw. gelben Streifen aufweist.
Parunter sind die Worte “beyeler Damart” aufgedruckt. Die Eintragung der Marke
erfolgte unter Nr. 293 077 fiir Ober- und Unterbekleidung fiir Damen, Herren und
Kinder, Schuhe, Heimtextilien, Fusspflegemittel und orthopidische Artikel (Zei-
chen B). Das Zeichen wird in Prospekten, auf Verpackungen, an Verkaufsliden
usw. verwendet. Die Beyeler AG gebrauchte es auch bei Reisewettbewerben, die
im Zusammenhang mit dem Verkauf ihrer Artikel stehen.

Die genannten Zeichen haben folgendes Aussehen:
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Zeichen K 1 Zeichen B

Dieses Zeichen wird rot (Zentrum), Diese Marke wird rot (Zentrum),
orange, gelb (Rand) sowie schwarz orange, gelb (Rand) und braun
und weiss (Schrift) ausgefiihrt. (Schriftblock) ausgefithrt.

Jelmoli erhob am 23. Januar 1981 gegen die Beklagte beim Handelsgericht des
Kantons Aargau Klage auf Nichtigerklirung von deren Marke Nr. 298 077 (Zei-
chen B), auf Unterlassung von deren Gebrauch als Enseigne, Marke oder in einer
anderen Form und auf Veroffentlichung des Urteils in Grosse einer Viertelseite
in vier Tageszeitungen. Das Publikationsbegehren wurde vom Handelsgericht
abgewiesen, wihrend die anderen Begehren erstinstanzlich gutgeheissen wurden.

Aus den Erwdgungen des Handelsgerichts:

3. Aus den Ausfithrungen unter Ziff. 1 und 2 ergibt sich, dass im vorliegenden
Streitfall nur die beiden Zeichen K I und B einander gegeniiberstehen. Die Kligerin
verlangt mit der Hauptklage, dass der Beklagten die Verwendung des Zeichens B
vollumfinglich verboten wird und dass die beziigliche Marke Nr. 298 077 der Be-
klagten als nichtig erklirt werde. Die Beklagte verlangt mit dem Hauptantrag auf
Abweisung der Klage, dass ihr das Zeichen B unbeschrinkt zur Verfiigung stehe,
eventualiter verlangt sie, dass ihr das Zeichen nur im Zusammenhang mit Reise-
wettbewerben verboten werde und anderseits der Klidgerin ebenso verboten werde,
das Zeichen K I fiir Rheumawische und andere Textilerzeugnisse zu verwenden.

Hieriiber ergibt sich:

a) Vorab stellt sich die Frage, ob die beiden Zeichen verwechselbar sind. Das
Zeichen B ist eine Bild-Wortmarke. Das Zeichen K I enthilt neben dem Bild (stili-
sierte Sonne) zumeist ebenfalls einen Wortbestandteil “Jelmoli Reisen” oder
“Voyages Jelmoli”. Ausser Zweifel steht, dass die beiden Bildbestandteile ver-
wechselbar sind. Die Gestaltung ist sogar nahezu identisch. Dass die beiden Halb-
kreise beim Bild der Beklagten verhiltnismissig breiter sind als bei der Standard-
ausfihrung der Klagerin, fallt nicht in Betracht.

Fraglich kann daher nur sein, ob durch die Beifiigung des Wortbestandteils
“Beyeler Damart” bzw. “Jelmoli Reisen” eine geniigende Unterscheidbarkeit
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erreicht wird. Zumeist wird durch die blosse Beifiigung des Firmennamens die
Verwechselbarkeit nicht aufgehoben (BGE 36 II 260). Anders verhiilt es sich nur,
wenn die Beifiigung des Firmennamens die Verwechselbarkeit der beiden Bild-
zeichen véllig in den Hintergrund dringt, so dass die Zeichen als Ganzes unter-
scheidbar sind (vgl. BGE 82 II 233). Massgebend ist auch hier das Unterscheidungs-
vermogen des durchschnittlichen letzten Abnehmers (vgl. BGE 82 11 237, 73 1I 60).
Im vorliegenden Fall lisst sich nun nicht sagen, dass durch die Beifiigung der Fir-
mennamen die beiden Zeichen geniigend unterscheidbar werden. Der Bildteil
dominiert, was um so stirker in Betracht fillt, als die Bilder nahezu identisch sind.
Der Firmenname erscheint eher als Beiwerk. Es muss ohne weiteres damit gerechnet
werden, dass der durchschnittliche letzte Abnehmer auf die beiden Bildzeichen
abstellt und den Schluss zieht, die beiden Firmen wiirden irgendwie zusammen-
hingen.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Verwechselbarkeit der beiden Zeichen
bejaht werden muss.

b) Die Beklagte macht geltend, das Zeichen der Kligerin K I ermangle der Kenn-
zeichnungskraft und konne daher nicht geschiitzt werden. Richtig ist, dass das
Motiv einer stilisierten Sonne als Freizeichen anzusehen ist und darum nicht mono-
polisiert werden darf. Wie die Kligerin aber zu Recht vortrigt, geht es nicht um
einen Motivschutz, sondern um den Schutz einer graphischen Gestaltung, der
Originalitit zukommt. In der Tat ist es hier die graphische Gestaltung, welche
durchaus kennzeichnende Kraft hat. Diese Gestaltung ist so ausgeprigt, dass es
nicht einmal sicher ist, ob jeder Betrachter des Bildzeichens wirklich an eine Sonne
denkt. Fast ebenso nahe liegt die Vorstellung einer Wellenbewegung, wie sie etwa
durch einen ins Wasser geworfenen Stein erzeugt wird. Gerade auch im Zusammen-
hang mit Reisen mag sich durchaus diese Vorstellung assoziieren, indem sie das
Gefiihl in die Weite, ins Unbegrenzte richtet. Dass im vorliegenden Fall gerade die
konkrete graphische Ausgestaltung des Zeichens entscheidend ist, zeigen auch die
zahlreichen von der Beklagten beigebrachten Sonnenmotivbeispiele (AB 6-9;
WRB 5 und 6). Keines dieser Beispiele weist eine graphische Ausgestaltung auf,
welche das Zeichen mit den beiden hier im Streite liegenden Zeichen verwechselbar
machen wiirde.

Kidme iibrigens dem Zeichen K I keine Kennzeichnungskraft zu, so wiirde das
gleiche fiir das Zeichen der Beklagten gelten. Dieses wire daher vom Markenschutz
ausgeschlossen (Art. 3 Abs. 2 MSchG).

¢) Im vorliegenden Prozess stehen sich das nicht eingetragene Warenzeichen der
Klidgerin K I und das als Marke eingetragene Zeichen der Beklagten B gegeniiber.
Die Kligerin verlangt also Schutz fiir ein nicht eingetragenes Zeichen gegeniiber
einem eingetragenen. Gemiss Art. 5 MSchG spricht die Vermutung fiir die Rechts-
giiltigkeit der eingetragenen Marke. Die Kligerin muss daher beweisen, dass sie ein
besseres Recht hat. Weil ihr Zeichen nicht als Marke eingetragen ist, kann sie sich
nur auf das Gesetz betreffend den unlauteren Wettbewerb berufen (David, Kom-
mentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, N. 5 zu Art. 4; von Biiren, Kom-
mentar zum Wettbewerbsgesetz, Nr. 19 und N. 23 zu Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG).
Massgebend ist hiebei Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG. Danach liegt unlauterer Wettbewerb
unter anderem vor, wenn ein Wettbewerber “Massnahmen trifft, die bestimmt oder
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geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem
Geschiiftsbetrieb eines andern herbeizufiihren”. Ein Verschulden ist hiebei nicht
erforderlich (abgesehen vom Fall, wo der Verletzte Schadenersatz verlangt, Art. 2
Abs. 1 lit. d UWG, was hier aber ausser Frage steht). Wie bei der Konkurrenz von
Markenrechten, wo der Erstgebrauch entscheidend ist, ist es sogar moglich, dass der
belangte Wettbewerber gar keine Kenntnis von dem fritheren Gebrauch des Zeichens
durch einen andemn hatte, was zugegebenermassen zu Ungerechtigkeiten fithren
kann (vgl. Troller/Troller, Kurzlehrbuch des Immaterialgiiterrechts, 2. Aufl., S. 58).

Wihrend bei der Kollision von Markenrechten die Prioritit des Gebrauchs ent-
scheidend ist (David, a.a.0., N. 7 zu Art. 5 MSchG), kann unter dem Gesichtspunkt
des Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG der blosse Gebrauch allein nicht geniigen. Erforderlich
ist vielmehr, dass der Gebrauch zu einer gewissen Verkehrsgeltung des Zeichens
gefihrt hat. Nur unter dieser Voraussetzung ist es moglich, dass die spitere In-
gebrauchnahme und Eintragung einer Marke geeignet ist, Verwechslungen mit den
Waren, Werken oder Leistungen eines andern herbeizufiihren. Verkehrsgeltung setzt
einmal eine gewisse Unterscheidungskraft und Kennzeichnungskraft des Zeichens
voraus (hiezu von Biiren, a.a.0., N. 32 f. zu Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG), sodann aber
auch einen nachhaltigen Gebrauch (vgl. von Biren, a.a.0., N. 35). Die angefiihrten
Flemente machen freilich nicht die Verkehrsgeltung aus, sie sind vielmehr ihre
Ursachen. Als solche indizieren sie aber auch die Verkehrsgeltung. Im iibrigen kann
die Verkehrsgeltung nur statistisch erfasst werden.

Im vorliegenden Fall muss die Verkehrsgeltung spitestens im Herbst 1978, als
die Beklagte ihr Zeichen zur Marke anmeldete, erreicht worden sein. In diesem
Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass es keine entscheidende Rolle spiett,
ob die Beklagte ihr Zeichen, wie sie geltend macht, bereits seit 1974 gebrauchte.
Das wire nur von Bedeutung, wenn das Zeichen der Beklagten schon vor der Ein-
tragung und vor dem Zeichen der Kligerin Verkehrsgeltung erlangt hitte, Hiefiir
fehlen aber alle Anhaltspunkte. Es kann darum auch dahingestellt bleiben, ob die
Beklagte ihr Zeichen selbstindig oder stellvertretend fiir Damart gebrauchte.

Im einzelnen ergibt sich unter den angefithrten Gesichtspunkten folgendes:

aa) Nach den von der Kligerin eingereichten Unterlagen kann kein Zweifel
bestehen, dass das Zeichen K I spitestens seit 1972 in grossem Umfang in dem von
der Kldgerin gepflegten Reisesektor verwendet wurde. Es spielt hiebei keine Rolle,
wenn gelegentlich ein variiertes Zeichen erscheint. Die von der Beklagten angefihr-
ten Beispiele datieren iibrigens nach 1978, und es handelt sich dabei auch um
Zeichen, welche sich vom Zeichen K I erheblich unterscheiden.

Wenn beriicksichtigt wird, dass die Kldgerin ein allseits bekanntes Grossunter-
nehmen ist und das Zeichen K T zumeist mit ihrem Namen in Erscheinung tritt,
so muss angesichts der sehr breit gestreuten Werbung wohl angenommen werden,
dass das Zeichen K I bereits im Jahre 1978 Verkehrsgeltung erreicht hatte.

bb) Die Beklagte legt nun freilich am 15. Februar 1984 das Ergebnis einer von
ihr veranlassten Untersuchung des Forschungsinstituts der Schweizerischen Gesell-
schaft fiir Marketing (GfM) ins Recht. Am 21. Juni 1984 reicht sie hiezu ein Rechts-
gutachten Prof. Trollers nach. Die Beklagte fiihrte anlisslich der Hauptverhandlung
aus, gesamthaft ergebe sich aus dieser Meinungsumfrage, dass bei Vorlage des Son-
nenzeichens der Kldgerin zwar eine grosse Anzahl Personen an Ferienreisen und
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dergleichen gedacht haben, jedoch nur eine verschwindende Minderheit an Reise-
biiros, und dann in erster Linie an das konkurrenzierende Reisebiiro Kuoni. Erst
bei der spezifischen Vorgabe Reisebiiro Jelmoli und Warenhaus Jelmoli seien fiir
die Kligerin bessere Werte erzielt worden. Schliesslich beruft sich die Beklagte fiir
die Auswertung der Meinungsumfrage auf das Rechtsgutachten von Prof. A. Troller,
welches die Verkehrsgeltung des Signets der Kldgerin bejahe, aber nur in Verbin-
dung mit den Worten “Jelmoli Reisen” und nur fiir die Dienstleistungstitigkeit
des Reisebiiros. Der fragliche Untersuchungsbericht erscheint indessen zu wenig
schliissig. Wenn von 500 befragten Personen nur ein kleiner Prozentsatz mit dem
Zeichen K 1 Jelmoli-Reisen assoziiert, so heisst das nicht ohne weiteres, dass dem
Zeichen die Verkehrsgeltung fehle. Das Ergebnis wire nicht anders bei einem Zei-
chen, das unzweifelhaft Verkehrsgeltung hat. Massgebend kann hier — anders als bei
der Frage der Verwechselbarkeit — nicht der durchschnittliche Abnehmer sein,
sondern nur derjenige, der sich fir Reisen in fremde Linder interessiert. Der Begriff
der Verkehrsgeltung besagt eben, dass das Zeichen bei jenen Personen, die mit dem
indizierten Verkehrskreis irgendwie zu tun haben, bekannt ist. Wiirde die Umfrage
auf Personen beschriinkt, die in der Reisebranche titig sind oder welche die Dienst-
leistungen eines Reisebiiros bereits angenommen haben oder anzunehmen gedenken,
so wiirde das Ergebnis gewiss anders lauten.

cc) Wie ersichtlich, kommt der Frage, ob das Zeichen K I bis zum Herbst 1978
Verkehrsgeltung erlangt habe, entscheidende Bedeutung zu. Die Frage ist aufgrund
der vorliegenden Akten zu bejahen. Zu beriicksichtigen ist hiebei auch, dass es sich
um ein Zeichen fiir eine Dienstleistung handelt. Nach dem derzeit geltenden MSchG
hatte die Kldgerin gar keine Mdoglichkeit, das Zeichen als Marke eintragen zu lassen
(David, a.a.0., N. 6¢ zu Art. 1 MSchG). Das weist darauf hin, dass bei Dienstlei-
stungszeichen keine {ibertriebenen Anforderungen an die Verkehrsgeltung gestellt
werden diirfen, ansonst solche Zeichen weitgehend schutzlos wiirden.

d) Voraussetzung dafiir, dass die Kligerin gegen die Beklagte einen Anspruch aus
unlauterem Wettbewerb erheben kann, ist das Vorliegen eines Wettbewerbsverhilt-
nisses. Wettbewerb ist gegeben, ‘“‘wenn zwei oder mehrere Leistungen geeignet
sind, sich im Kampf um den Kunden zu storen” (vor Biiren, a.a.0., S. 19, N. 45).
Nicht massgebend ist die Warengleichartigkeit im Sinne von Art. 6 MSchG. Ent-
scheidend ist vielmehr, ob die in Frage stehenden Waren oder Leistungen die glei-
chen oder dhnlichen Bediirfnisse befriedigen sollen und ob sie sich an den gleichen
Abnehmerkreis wenden (von Biiren, a.a.0., N. 45 ff.).

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die Parteien in einem solchen Wett-
bewerbsverhiltnis stehen. Die Kligerin vertreibt unter anderem Ober- und Unter-
bekleidung, Schuhe, Fusspflegemittel, orthopidische Artikel, Heimtextilien. Die
Beklagte handelt mit Textilwaren aller Art. Es ist offensichtlich, dass teilweise
gleiche Bediirfnisse befriedigt und teilweise gleiche Abnehmerkreise angesprochen
werden.

e) Eine ganz andere Frage ist, ob sich die Leistungen eines Reisebiiros, fir wel-
che das Zeichen K I verwendet wird, nicht erheblich von Rheumawische, fiir wel-
che die Beklagte ihr Zeichen gebraucht, unterscheiden. Gewiss ist der Unterschied
erheblich, sofern nur die Leistung bzw. die Ware fiir sich in Betracht gezogen wird.
Gerade unter dem Gesichtspunkt des Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG kann diese Betrach-
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tungsweise nun aber insoweit nicht geniigen, als Leistung bzw. Ware klar auf das
Unternehmen zuriickweisen, aus welchem sie stammen. Diese Riickverweisung ist
im vorliegenden Fall besonders augenfillig, weil mit den Zeichen zumeist auch der
Firmenname verbunden wird. Unter diesen Umstidnden liegt die Moglichkeit nahe,
dass der Betrachter einen Zusammenhang zwischen den beiden Unternehmungen
annimmt. Diese Moglichkeit geniigt; nicht nétig ist, dass tatsichlich schon Ver-
wechslungen vorgekommen sind (von Biren, a.a.0.,S. 133, N. 79 f)).

4. Zusammenfassend ergibt sich, dass der Kligerin grundsitzlich ein besseres
Recht am Zeichen K I zusteht als der Beklagten am Zeichen B. Weil insbesondere
auch die Gefahr besteht, dass die beiden Unternehmungen aufgrund der strittigen
Zeichen in Verbindung gebracht werden, geniigt die bloss teilweise Gutheissung der
Klage im Sinne des Eventualantwortbegehrens nicht. Die Gefahr, dass unzutreffende
Vorstellungen iiber die beiden Unternehmungen entstehen, wiirde nicht behoben,
wenn der Beklagten die Verwendung des Zeichens B bloss im Zusammenhang mit
Reisewettbewerben verboten wiirde.

Damit ist nun aber auch dem Eventualwiderklagebegehren 2 der Boden ent-
zogen. Wenn der Beklagten generell die Verwendung des Zeichens B verboten wer-
den muss, besteht kein Interesse der Beklagten und auch sonst kein Grund, dass der
Kidgerin verboten werde, das Zeichen K I auch fiir Rheumawische und andere
Textilerzeugnisse zu verwenden.

5. Die Minderheit des Handelsgerichts hiitte indessen die Verwechselbarkeit der
beiden Zeichen K I und B verneint. Durch die Beifiigung der Wortbestandteile
“Jelmoli Reisen” und ‘“‘Beyeler Damart” wiirden sich die beiden Zeichen geniigend
unterscheiden. Die beigefiigten Firmennamen “Jelmoli Reisen” und ‘“Beyeler
Damart” wirkten stirker als das Bildzeichen als solches (stilisierte Sonne). Man
konne nicht sagen, dass der Bildteil fiir sich dominiere. Beim Zeichen K I der Klage-
rin gehe eszudem immer um Reisen, also um eine andere Branche als bei der Beklag-
ten. Aus den von der Klégerin eingelegten Warenkatalogen ergebe sich, dass ihr
Zeichen immer in Verbindung mit “Jelmoli Reisen” verwendet werde. Es sei gleich-
sam eine Erinnerung fir “Jelmoli Reisen”. Eine Verwechselbarkeit sei somit aus-
zuschliessen. Die Minderheit verneint sodann die Verkehrsgeltung des Zeichens K 1
der Kligerin. Jedenfalls sei sie in keiner Weise bewiesen. Die von der Klédgerin an-
gegebenen Verkaufsziffern und Werbeanstrengungen geniigten fiir sich allein nicht.
Da die Klage somit abzuweisen sei, wiirden die Widerklagebegehren dahinfallen.

6. Die Kldgerin verlangt mit Klagebegehren 4, dass sie ermichtigt werde, das
Urteilsdispositiv auf Kosten der Beklagten zu ver6ffentlichen. Gemiss Art. 6 UWG
“kann” die obsiegende Partei durch den Richter ermichtigt werden, das Urteil auf
Kosten der unterlegenen Partei zu veroffentlichen. Es handelt sich also um einen
Ermessensentscheid. Die Vor- und Nachteile der Veroffentlichung fiir die eine und
andere Partei sind abzuwigen. Die Veroffentlichung kommt vorab in Frage, wenn
den Verletzer ein Verschulden trifft (vgl. von Biren, a.a.0., S. 178, N. 37). Sie kann
aber auch ohne Verschulden gewiihrt werden, so wenn weiteren Verletzungen vor-
gebeugt oder das Publikum aufgeklirt werden soll. Auch kann sie der Beseitigung
der eingetretenen Stérung, der Erhaltung der Kundschaft des Verletzten oder dort,
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wo die beteiligten Kreise wahrscheinlich irregefithrt wurden, der Aufklirung dienen
(BGE9311270E. 8).

Im vorliegenden Fall ist festzuhalten, dass ein Verschulden der Beklagten mit
Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Es ist aber auch nicht nachgewiesen, dass
Stérungen und Verwechslungen in erheblichem Umfang bereits eingetreten sind.
Sodann muss gewiss nicht weiteren Verletzungen vorgebeugt werden, und ebenso-
wenig geht es darum, die Kundschaft der Kligerin zu erhalten. Schliesslich handelt
es sich auch nicht um einen Streitfall, der irgendwie an die Offentlichkeit drang
(wie im Fall BGE 102 II 127 E. 4).

Unter diesen Umstinden spricht nichts fiir eine Publikation des Urteils. Diese
wiirde vielmehr auf eine Bestrafung der Beklagten hinauslaufen, wofiir nicht der
geringste Anlass besteht.

Das Bundesgericht zieht in Erwigung:

1. Im vorliegenden Verfahren stehen sich unbestritten nur noch das nicht
eingetragene Zeichen K I der Kldgerin und das als Marke eingetragene Zeichen B
der Beklagten gegeniiber. Der Anspruch der Klégerin richtet sich daher nach Wett-
bewerbsrecht.

Nach Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG begeht unlauteren Wettbewerb, wer Massnahmen
trifft, die bestimmt und geeignet sind, Verwechslungen mit Waren, Leistungen oder
dem Geschiftsbetrieb eines anderen herbeizufiihren.

Ob der Gebrauch des Zeichens K I vor Eintragung der Marke der Beklagten zu
einer Verkehrsgeltung gefiihrt hat, wie die Vorinstanz annimmt, kann offenbleiben,
wenn entgegen dem angefochtenen Urteil eine Verwechslungsgefahr zwischen den
beiden Zeichen auszuschliessen ist. Aus demselben Grund kann auch dahingestellt
bleiben, wieweit Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG oder nur die Generalklausel nach Abs. 1
auf ein Zeichen, das sich wie jenes der Kldgerin auf eine Dienstleistung bezieht und
deshalb nach geltendem Markenschutzgesetz nicht als Marke eingetragen werden
kann, anwendbar ist.

2. Ob sich die beiden Zeichen im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG geniigend
voneinander unterscheiden, ist wie im Markenrecht (BGE 101 II 291 f. mit Hin-
weisen) nach dem Gesamteindruck zu beurteilen, den sie machen.

Die Vorinstanz geht zu Recht davon aus, das Motiv einer stilisierten Sonne diirfe
nicht monopolisiert werden; es steht im Gemeingut und kann daher hochstens
wegen seiner spezifischen Erscheinungsform — einer charakteristischen Form- oder
originellen Farbgebung — kennzeichnungskriftig wirken. Ob das fiir die graphische
Gestaltung des streitigen Sonnenzeichens angenommen werden kann, wie die Vor-
instanz meint, ist fraglich, da weder die Farbkombination (Ubergang von Dunkel-
rot oder Organe zu Gelb) besonders originell noch die Verwendung der geometri-
schen Form (drei konzentrische Halbkreise) besonders charakteristisch erscheint.
Das kann aber offenbleiben; entscheidend fiir die Kennzeichnungskraft sind auf
jeden Fall die beigefiigten Worte “Jelmoli Reisen” oder ‘Jelmoli Voyages”, mit
denen das Zeichen der Kligerin gemiss den verbindlichen Feststellungen der Vor-
instanz (Art. 63 Abs. 2 OG) zumeist auftritt, und der Wortbestandteil “Beyeler
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Damart” der Marke der Beklagten. Die beigefiigten Firmennamen wirken nicht
nur stirker als die Sonnenzeichen, sie unterscheiden diese auch geniigend von-
einander, zumal die Kligerin ihr Zeichen fiir die Dienstleistungen ihrer Reise-
agentur verwendet, wihrend es die Beklagte fiir den Verkauf von Textilerzeugnissen,
insbesondere von Rheumawische, gebraucht. Dass im iibrigen die Zeichen von den
Parteien vereinzelt ohne Firmennamen angebracht worden sind, fillt insgesamt
nicht ins Gewicht. Es sind zwei ganz verschiedene Geschiftsbereiche betroffen.
Daran indert auch nichts, dass die Beklagte das Zeichen ebenfalls bei Reisewett-
bewerben verwendet, die im Zusammenhang mit dem Verkauf ihrer Artikel stehen.
Soiche Auslosungen kostenloser Reisen kénnen den Durchschnittskunden nicht zur
Annahme verleiten, die Geschiftstitigkeit der Beklagten sei darauf gerichtet, der
Kundschaft solche Leistungen gegen Bezahlung anzubieten. Hinzu kommt, dass
die Firma der Kligerin der Bevolkerung weit bekannt ist undsie dem Kunden nicht
indirekt als Herstellerin, sondern stets in direktem Kontakt entgegentritt. Dass ein
Durchschnittskiufer meinen konnte, die mit dem Zeichen der Beklagten gekenn-
zeichneten Waren wiirden von der Kligerin hergestellt oder es bestehe sonst ein
Zusammenhang zwischen den Geschiftsbetrieben der Parteien, ldsst sich unter
diesen Umstinden nicht annehmen; eine Verwechslungsgefahr ist daher auszu-
schliessen.

Anmerkungen

1. Dieser Entscheid scheint einen neuen Trend bei der Beurteilung der Verwech-
selbarkeit zweier Zeichen anzuzeigen. Bisher galt quasi als Axiom des Kennzeichen-
rechtes, dass bei einer Kombination von Wort- und Bildelementen in der Regel dem
Bildbestandteil besonderes Gewicht zukomme, da dieser dem Durchschnittskiufer
besser im Gedichnis haftenbleibe als ein Wort, insbesondere auch der Name des
Zeicheninhabers (BGE 90/1964 IV 175, 95/1969 1I 465, im Ergebnis anders einzig
95/1969 II 195 betreffend Schokolade). In der Tat wurden denn auch schon viele
Etiketten trotz ihrer deutlich verschiedenen Produktemarken als verwechselbar
erklirt (vgl. die Zusammenstellung solcher Entscheide bei David, Schweizerisches
Werberecht, S. 381). Generell galt bis anhin, dass kein charakteristischer Bestandteil
einer Marke in eine andere ilbernommen werden darf, selbst wenn dabei Bestandteile
weggelassen (BGE 93/1967 II 430: Burberrys; Mitt. 1966 142: Caltex) oder noch
weitere hinzugefiigt werden (BGE 93/1967 II 165: Marine, 96/1970 I1 403: Club).
Es wird interessant sein zu verfolgen, ob die Ausfithrungen des Bundesgerichtes
auch verallgemeinert werden konnen oder ob sie nur auf den vorliegenden Fall
Anwendung finden, in welchem die Kennzeichnungskraft des Bildelementes als
zweifelhaft angesehen wurde.

2. Die Begriindung, warum das kligerische Sonnenzeichen als schwaches Zeichen
mit entsprechend kleinem Schutzumfang betrachtet wird, ist nicht sehr ausfithrlich
ausgefallen. Dass das Motiv der Sonne fiir ein Reisebiiro oder fiir Rheumawische
naheliegend sein konnte, miisste noch nicht zur Folge haben, dass die Zeichen
gleich ausgestaltet werden. Viele Wort- und Bildzeichen sagen etwas iber die be-
zeichnete Leistung aus, wurden aber dennoch von der Praxis vorbehaltlos geschiitzt
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(vgl. z.B. die Wortmarken BGE 79 II 98: Liliput, ZR 29 Nr. 83: Textil-Revue,
55 Nr. 58: Solis, Mitt. 1983 II 54: Therma; Bildmarken BGE 103 I1 217: Schoko-
laden-Dragées, Mitt. 1984 333: Rolex-Kronchen). Im deutschen Recht ist die
Sonne bisher einzig fiir Weine und alkoholfreie Getrinke als von Natur aus schwa-
ches Zeichen beurteilt worden (Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl.,
1985, N. 134 zu § 31 WZG). Selbst wenn von seiten der Beklagten offenbar zahi-
reiche Sonnenmotivbeispiele anderer Gewerbetreibender beigebracht wurden, ist
angesichts der verschiedenen graphischen Ausgestaltung noch nicht begriindet,
warum bei drei konzentrischen Halbscheiben die Kennzeichnungskraft fraglich sein
soll.

3. Bemerkenswert ist die Auffassung des Handelsgerichtes, dass nach Wett-
bewerbsrecht die Gebrauchsaufnahme fiir sich allein noch nicht zur Prioritits-
begriindung geniigen soll, sondern dass vielmehr erforderlich ist, dass der Gebrauch
zu einer gewissen Verkehrsgeltung des Zeichens gefihrt hat. Damit wird an die
stindige Rechtsprechung angekniipft, wonach der wettbewerbsrechtliche Schutz
des auslindischen Handelsnamens von dessen Gebrauch in nennenswertem Um-
fange abhiingig gemacht worden ist (BGE 79/1953 II 314, 90/1964 11 199, 98/1972
IT 62; Mitt. 1956 200). Das Bundesgericht hat die Ubertragung dieses Grundsatzes
auf den Schutz der nicht eingetragenen Marken zwar abgelehnt (BGE 102/1976 11
117: Silva II). Dessen Praktikabilitit wird im Zusammenhang mit der hoffentlich
baldigen Einfihrung des neuen Markenschutzgesetzes, das den Ubergang vom
Gebrauchsprinzip zum Eintragungsprinzip zur Folge haben wird, neu zu iiber-
denken sein.

4. Unerortert blieb offenbar die Frage, ob das Sonnenzeichen von Jelmoli, das
sich zum eigentlichen Signet fiir seine beachtliche Reiseveranstalter- und Reisebiiro-
titigkeit entwickelt hat, nicht zum geschiitzten Personlichkeitsgut der Kligerin
gehort. Das Bundesgericht hat ja in BGE 108 II 244 anerkannt, dass Werbemittel
unter Umstidnden zum Kreis der personlichkeitsrechtlich geschiitzten Giiter gezihlt
werden koénnen mit der Wirkung, dass sie ohne Zustimmung des Berechtigten nicht
reproduziert werden diirfen. Zu solchen wire moglicherweise auch das vorliegende
Sonnensignet zu zdhlen gewesen.

Indessen diirfte der Schutzumfang von Personlichkeitsgiitern eher enger sein als
derjenige von wettbewerblichen Kennzeichen. Zum mindesten beziiglich des auf der
gleichen Grundlage beruhenden Firmen- und Namensschutzes hat die Praxis wieder-
holt betont, dass dieser weniger weit gehe als der wettbewerbsrechtliche Schutz
(BGE 40 II 130, 605, 54 II 126, 74 11 242, 79 1I 189, 85 II 329, 88 II 374; Mitt.
1969 98, 1976 233).

Der kleinere Schutzumfang des Personlichkeitsrechtes, gepaart mit dessen sach-
lich unbeschrinktem Geltungsbereich, scheint das Korrelat zum beschrinkten
sachlichen Geltungsbereich der Immaterialgiiterrechte (Warenihnlichkeit, Wett-
bewerbsverhiltnis) und ihrer strengen Beurteilung der Verwechselbarkeit zu sein.

Lucas David
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Art. 55 CC, 562 et 567 al. 1 et 3 CO — “SOCIETE EN NOM COLLECTIF”

— Les associés d’une société en nom collectif ont qualité pour défendre dans
une procédure fondée sur la loi sur la concurrence déloyale et ayant pour
objer des actes que les associés auraient commis en qualité de représentants
de la société en nom collectif.

— Im Verfahren betreffend unlauteren Wettbhewerb kommt den Gesellschaftern
einer Kollektivgesellschaft dann die Passivlegitimation zu, wenn dieses Hand-
lungen zum Gegenstand hat, die sie in Vertretung der Gesellschaft getitigt
haben.

Ordonnance de la Cour de justice civile de Genéve du 10 avril 1985 dans la cause
L.S.AetP.SA.c.P,C. &P, ,P.etC.

Extrait des considérants:

1. Si la société en nom collectif peut étre actionnée en justice (art. 562 CO) en
raison de sa responsabilité contractuelle et délictuelle directe (art. 567 al. 1 et 3
CO), le principe de la solidarité entre la société et les associés n’enleéve pas a ces
derniers la qualité pour défendre en justice, pour autant que leur responsabilité soit
engagée selon le principe de la subsidiarité (R. Patry, Droit suisse des sociétés, t. I,
p. 306). En I'espéce, sont cités a titre d’auteurs ou de coauteurs supposés d’actes
de concurrence déloyale qu’ils auraient commis en qualité de représentants de la
société en nom collectif, laquelle n’est pas une personne morale au sens de I’art. 55
CC et dont ils ne sont pas des organes: ils ont donc la qualité pour défendre a la
requéte (Bruno von Biiren, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, p. 184, ch. IV,
Nos. 58 ss.; 0. 4. Germann, Concurreénce déloyale, p. 334—337).

Art. 1al 1, art. 2al 2etart. 20al 11it aetal 2 OL — “OFFRE SPECIALE”

— Pour juger de la conformité d’une annonce a l'ordonnance sur les liquidations
et opérations analogues, il s'agit de savoir si le cercle des acheteurs intéressés
est amené a croire qu'’il ne pourra ultérieurement plus acheter la marchandise
annoncée a des conditions aussi favorables que pendant la durée de I'offre
spéciale (c. 2a).

— Le fait qu’il ne soit pas expressément indiqué que les rabais sont limités dans
le temps importe peu (c. 2b).

— Bei der Beurteilung der Ubereinstimmung einer Bekanntmachung mit der
Ausverkaufsordnung ist zu priifen, ob der interessierte Kdufer zur Annahme
verleitet werde, er konne die angepriesene Ware zu einem spdteren Zeitpunkt
nicht mehr zu derart giinstigen Konditionen erwerben, wie dies wihrend der
Geltungsdauer des Sonderangebotes moglich ware.
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— Bedeutungslos ist, dass im Sonderangebot nicht ausdricklich darauf hin-
gewiesen wird, die Rabatte seien zeitlich limitiert.

Arrét du tribunal cantonal (cour de cassation pénale) du canton de Neuchitel du
12 avril 1984 dans la cause Heil (RIN 1984 105)

EXxtrait des considérants:.

2. a) D’art. 20 al. 1 lit. a OL punit des arréts ou de 'amende celui qui, intention-
nellement, annonce publiquement une vente non autorisée, bien que soumise a
ladite ordonnance. L’al. 2 du méme article punit cet acte de 'amende lorsque
Pauteur a agi par négligence. Selon I'art. 1 al. 1 OL, sont soumises a2 'ordonnance
les ventes au détail pour lesquelles les acheteurs se voient offrir, par des annonces
publiques, des avantages momentanés que le vendeur ne leur accorderait pas ordi-
nairement. Ces ventes comprennent, outre les liquidations proprement dites, les
opérations analogues dites “ventes spéciales” visées par Tart. 2 al. 2 OL et qui
n’ont pas pour but exclusif I'écoulement complet de certains stocks déterminés,
par exemple les ventes avec rabais extraordinaires, les ventes-réclames, ainsi que
toutes autres opérations exécutées sous des désignations analogues.

Pour juger de la conformité d’une annonce a 'ordonnance, I'importance réelle
de 'avantage importe peu. Est décisive en revanche I'impression que produit I'offre
sur le public. Il s’agit de savoir si le cercle des acheteurs intéressés est amené 2
croire qu’il ne pourra ultérieurement plus acheter la marchandise annoncée a des
conditions aussi favorables que pendant la durée de l'offre spéciale (ATF 103 IV
217,931V 109 et la jurisprudence citée).

b) Le catalogue en cause constitue manifestement ’annonce publique d’une
vente au détail et les articles proposés n’appartiennent pas 4 la catégorie d’objets
de consommation non soumis 4 'ordonnance selon lart. 3 lit. a de celle-ci. Il reste
a déterminer §’il offrait — ou laissait penser qu’il offrait — aux acheteurs des avan-
tages momentanés. A cet égard, la Cour de céans a déja eu 'occasion de se pro-
noncer sur le cas d’une “offre spéciale” et elle a retenu que adjectif “spécial”,
qui désigne une chose particuliére ou une catégorie particuliére de choses, par
opposition & général, commun ou normal, sert & qualifier quelque chose d’excep-
tionnel, sans quoi on ne verrait pas pourquoi le commergant mettrait son offre
en évidence. En outre, les termes d’“offre spéciale” s’apparentent i ceux de *‘ventes
spéciales” qui, dans l'art. 2 al. 2 OL, servent précisément a désigner les ventes de
soldes et autres opérations analogues et c’est bien I’adjectif “‘spécial”® qui qualifie
ce type d’opération et non le mot “vente”. Le lecteur moyen ne pouvait s’y tromper,
méme si 'intimé parlait d’une “‘offre” spéciale au lieu d’une “vente” (arrét du 17
mai 1978 Ministére public contre Tribunal de police du district de Neuchitel en la
cause Tinembart). Par conséquent, annonce distribuée par I'intimé constitue une
vente spéciale nécessitant un permis au sens de ’OL. Le fait que I’intimé n’ait pas
expressément indiqué que les rabais étaient limités dans le temps importe peu, dés
lors que I'impression globale produite par 'annonce laissait penser aux destinataires
qu’il s’agissait d’une offre inhabituelle 4 saisir.
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Art. 20 et 26 ch. 5 OL — “VENTE A MORTEAU”

— Les ventes qui ont lieu g U'étranger ne sont pas soumises a l'ordonnance sur
les liquidations et opérations analogues.

— Le canton de Neuchdtel n'ayant pas fait usage de la possibilité de soumettre a
un permis l'annonce publique de ventes au sens de Uart. ler OL qui ont lieu
sur le territoire étranger avoisinant, l'annonce publique au Locle d’une vente
au détail de marchandises @ Morteau ( France), pour laquelle 'acheteur se voit
offrir des avantages momentanés, n’est pas punissable.

— Die Ausverkdufe, welche im Ausland stattfinden, sind der Ausverkaufsord-
nung nicht unterstelit.

— Der Kanton Neuenburg hat von der Moglichkeit keinen Gebrauch gemacht,
die dffentliche Ankiindigung von Ausverkiufen gemdss Art. 1 AO, die im
benachbarten Ausland stattfinden, der Bewilligungspflicht zu unterstellen.
Der in Le Locle dffentlich angekiindigte, in Morteau (Frankreich) stattfinden-
de Detailverkauf von Waren, fiir die dem Kdufer voriibergehende, sonst nicht
gewihrte Vergiinstigungen gewdhrt werden, ist nicht strafbar.

Arrét du tribunal cantonal (cour de cassation pénale) du canton de Neuchatel du
6 mars 1984 dans la cause Bobillia (RIN 1984, 106)

Pierre Bobillier tient un magasin d’articles de sport 4 Morteau/France. Au
printemps 1983, il a distribué par la poste 4 un nombre indéterminé de personnes
du Locle un prospectus de quatre pages au recto duquel il annongait des réductions
de prix limitées dans le temps sur quatre articles de sport vendus dans son magasin.

Renvoyé devant le Tribunal de police du district du Locle, Pierre Bobillier fut
condamné i fr. 200.— d’amende pour n’avoir pas sollicité I'autorisation requise
par 'ordonnance fédérale sur les liquidations et opérations analogues.

Saisie d’un pourvoi interjeté par Bierre Bobillier, 1a Cour de cassation pénale
cassa le jugement entrepris et acquitta le recourant. (Résumé. )

Extraits des considérants:

2. Se fondant sur les art. 17 & 19 de la loi sur la concurrence déloyale, le Conseil
fédéral a édicté une ordonnance sur les liquidations et opérations analogues (OL)
qui prévoit que les ventes au détail pour lesquelles I’acheteur se voit offrir, par des
annonces publiques, des avantages momentanés que le vendeur ne lui accorderait
pas ordinairement sont soumises 4 un permis délivré par 'autorité cantonale compé-
tente et donnent le droit d’annoncer la vente dans la Suisse entiére. L’art. 20 de
T'ordonnance dispose que sera puni des arréts ou de 'amende celui qui, intention-
nellement, annonce publiquement une vente non autorisée bien que soumise 2 la
présente ordonnance.

Contrairement a ce que soutient le premier juge, il importe donc d’abord de
déterminer si la vente est soumise a 'ordonnance. Or tel n’est pas le cas des opéra-
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tions qui ont lieu & ’étranger. Il va de soi en effet qu’une autorité cantonale n’a pas
i autoriser une entreprise étrangére a vendre a I’étranger a certaines conditions.

Pour éviter néanmoinsune concurrence étrangére qui pourrait étre dommageable,
le Conseil fédéral a habilité les cantons a déroger, par prescriptions, aux dispositions
de Fordonnance et 4 soumettre & un permis ’annonce publique de ventes au sens
de l'art. ler qui ont lieu sur le territoire étranger avoisinant (art. 26 ch. 5 OL). Si
certains cantons frontaliers ont fait usage de cette possibilité (cf. von Biiren, Kom-
mentar zum Wettbewerbsgesetz, p. 236), le Conseil d’Etat du canton de Neuchitel
dans son arrété d’exécution de 'ordonnance du Conseil fédéral sur les liquidations
et opérations analogues n’a pas jugé utile d’y recourir.

I suit de 14 que 'annonce publique dans le canton de Neuchitel d’une vente au
détail de marchandises 4 Morteau, pour laquelle I'acheteur se voit offrir des avan-
tages momentanés, n’est punissable ni en vertu de 'ordonnance sur les liquidations
et opérations analogues ni en vertu du droit neuchitelois.

Art. 44 BG iiber die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetallwaren
(EMKG) — “GOLDBESTECK”

— Wer in Inseraten vergoldetes und versilbertes Besteck unter der Bezeichnung
“Goldbesteck” bzw. “Silberbesteck” anbietet, erfiillt den Tatbestand von
Art. 44 EMKG. Diese Strafbestimmung erfasst nicht nur die Verwendung
gesetzwidriger bzw. zur Tduschung geeigneter Angaben auf der Ware selber,
sondern auch die Verwendung solcher Bezeichnungen in Inseraten.

— Celui qui, dans une annonce, offre des couverts dorés et argentés sous la
désignation “‘couverts d’or” resp. ‘“d’argent” se rend coupable d’infraction
a l'art. 44 LCMP. Cette disposition pénale ne vise pas seulement l'usage de
désignations illicites, c’est-a-dire susceptibles de tromper autrui, sur la mar-
chandise elle-méme, mais aussi l'usage de telles désignations dans des annonces.

Urteil des Kassationshofes vom 26. November 1985 i.S. B. gegen Schweizerische
Bundesanwaltschaft und Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern (Nichtigkeits-
beschwerde) (BGE 111 IV 180)



346

V1. Buchbesprechungen

Gerhard Schricker/Dieter Stauder (Hrsg.): Handbuch des Ausstattungsrechts. Der
Schutz der nicht eingetragenen Marke und Ausstattung im In- und Ausland. Fest-
gabe fiir Friedrich-Karl Beier zum 60. Geburtstag. Weinheim 1986, 1’238 Seiten,
DM 248.—

In dieser sowohl qualitativ wie quantitativ gewichtigen Festschrift wird der
Geburtstag des unermiidlichen Professors Beier wiirdig akzentujert. Den Heraus-
gebern ist es gelungen, ein umfassendes Mosaik des weltweiten Ausstattungsschutzes
zusammenzutragen.

In den Linderberichten werden Darstellungen zum Ausstattungsschutz in
21 Staaten, Staatengruppen und Kontinenten gegeben. Dabei fehlen weder die
EWG-Linder, einschliesslich Griechenland, noch die nordischen Linder, Jugoslawien
oder Japan. Die einzelnen Linderberichte haben einen Umfang zwischen 10 und
140 Seiten, was auf die zum Teil ausserordentlich griindliche Bearbeitung des
Themas schliessen lasst.

Beispielhaft sei der 25 Seiten starke Bericht iiber die Schweiz herausgegriffen,
der von Dr. Roland Knaak verfasst worden ist. In seinen Darlegungen beriicksichtigt
er etwa 20 schweizerische Autoren und die gesamte Rechtsprechung, wie sie in den
bundesgerichtlichen Entscheidungen und den Schweizerischen Mitteilungen iiber
Immaterialgiiterrecht publiziert worden ist. Nach Ausfiihrungen iiber den Begriff der
Ausstattung und die Grundlage des Ausstattungsschutzes befasst sich der Autor mit
dem Spannungsverhiltnis zwischen den gewerblichen Schutzrechten und dem
wettbewerbsrechtlichen Ausstattungsschutz. Er kommt zum zutreffenden Schluss,
dass der Ausstattungsschutz in der Schweiz noch nicht iiber die Funktion eines
reinen Kennzeichenschutzes hinausgekommen ist. Bei den Schutzvoraussetzungen
wird dargelegt, dass der Schutz der Ausstattung nach schweizerischer Praxis ent-
weder sofort kraft Originalitit oder mit der Zeit kraft Verkehrsgeltung entstehe.
Der Inhalt des Ausstattungsschutzes wird nach dem sachlichen und 6rtlichen
Schutzbereich und der Verwechselbarkeit untersucht. Schliesslich wird noch der
Schutz aufgrund der Generalklausel, insbesondere gegen planmissiges Heran-
schleichen, sowie der beriihmten Ausstattung untersucht, wobei lakonisch fest-
gestellt werden musste, die Voraussetzungen einer systematischen Ausstattungs-
nachahmung seien ungewiss. Ein Uberblick iiber die zivilrechtlichen und strafrecht-
lichen Sanktionen rundet das Bild ab.

Zusitzlich zu den Linderberichten wird in 10 Sonderberichten ein rechtsver-
gleichender Gesamtiiberblick gegeben und aktuelle Spezialthemen wie Franchising,
Charaktermerchandising, europiisches und internationales Recht ausfiihrlich
behandelt. Den 38 Autoren ist fiir ihre Sorgfalt und Miihe, mit welcher sie die
interessante Gesamtschau ermoglichen, bestens zu danken.

Lucas David
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Hunziker, Manfred: Immaterialgiiterrechte nach dem Tod des Schopfers. Schriften
zum Medienrecht, Band 12, 310 Seiten (Bern 1983, Stimpfli), brosch. Fr. 58.—

Die hier anzuzeigende Ziircher Dissertation befasst sich nur beildufig mit der
Vererbung der gewerblichen Schutzrechte, da diese einerseits dogmatisch wenig
Probleme biete und andererseits der Schopfer im Zeitpunkt seines Todes meist
nicht der Inhaber dieser Rechte sei. Wihrend die materiellen Interessen sich erb-
rechtlich ohne Miihe erfassen lassen, ist das Erbrecht den ideellen Interessen nach
Ansicht des Autors in keiner Weise gewachsen, was sich angesichts der Bedeutung
der ideellen Interessen vor allem im Urheberrecht auswirkt.

In einem ersten Abschnitt (S. 27—138) behandelt der Autor Grundlagen des
Immaterialgiiterrechts, insbesondere die ideellen Interessen im Urheberrecht (Droit
moral), sowie den Einfluss des Todes des Schépfers auf Vertragsrechte. Der Autor
kritisiert den Urheberrechtsentwurf, der die umfassende Rechtsiibertragung nicht
zulasse und Vertrige iiber unbekannte neue Nutzungsarten verbiete. Beides konne
im Einzelfall unbillig sein.

Der zweite Abschnitt ist dem Persénlichkeitsrecht, insbesondere jenem nach dem
Tode, gewidmet (S. 139—260). Der Autor lehnt die These, das Personlichkeitsrecht
bestehe nach dem Tode fort, als juristisch fragwiirdige Konstruktion ab (5. 175 f.).
Das uniibertragbare und unvererbliche Personlichkeitsrecht erfordere eine Person als
Rechtstriger, und eben diese Person verschwinde als Rechtstriger mit dem Tode
(S. 180). Das Personlichkeitsrecht des Verstorbenen werde zu einem nutzlosen
Recht und als solches sinnlos, es sei als unzweckmissig abzulehnen (S. 182). In
seiner Untersuchung der Dauer des Droit moral kritisiert der Autor das ewige Droit
moral nach der franzosischen Rechtsauffassung als “idealistische Lebensfremdheit”
(S. 230). In der weiteren Untersuchung kommt er zum Schluss, das Droit moral des
Urhebers gehe beim Tode unter. Es transformiere sich in ein neues Droit moral bei
den Hinterbliebenen oder beim Erben des Urhebervermogensrechts. Eine Wurzel des
Ungeniigens der monistischen Dogmatik sei, dass sie diesen Schluss nicht zu ziehen
vermoge (S. 234). Die Befristung des Droit moral bilde eine dogmatische Schwiche
der monistischen Konstruktion. Ideelle Interessen wiirden nicht an einem bestimm-
ten Datum enden, es schwinde nach den Umstinden ihrer Bedeutung. Nur der Tod
konne sie plotzlich hinfillig werden lassen. Daher sei die dogmatisch unbedenklich-
ste Losung, das Droit moral mit dem Tode enden zu lassen (S. 243). Der Urheber-
rechtsentwurf wird vom Autor erneut kritisiert, er fithre mit der monistischen Kon-
zeption “leichtfertig” ein iiber den Tod dauerndes subjektives Recht ein (S. 260).

Im dritten Abschnitt (S. 261—310) behandelt der Autor schliesslich noch die
ehegiiterrechtliche Problematik der Immaterialgiiterrechte (z.B. was ist Eigengut,
was Errungenschaft) und die Vererbung der Immaterialgiiterrechte, vor allem des
Urheberrechts. Hier weist er unter anderem darauf hin, dass die Uniibertragbarkeit
des Urheberrechts gemiss dem Entwurf der erbrechtlichen Ordnung mehrfach in die
Quere komme (S. 309), z.B. die Erbteitung erschwere (S. 300).

Die Arbeit zeichnet sich dadurch aus, dass sie zu den einzelnen Fragen eine klare
Haltung einnimmt. Ob ihr die iiberaus scharf formulierte Kritik an abweichenden
Meinungen zum Vorteil gereiche, ist in Zweifel zu ziehen. Die pointiert gedusserten
Ansichten sind jedenfalls geeignet, die Diskussion im Rahmen der Urheberrechts-



348

revision anzuregen. Den Praktiker werden vor allem die Antworten im Bereich des
Ehe- und Erbrechts interessieren.
Patrick Troller

Rehbinder, Manfred (Hrsg.): Das Urheberrecht im Arbeitsverhdiltnis. Berichte iiber
das Recht im Ausland als Beitrag zur schweizerischen Urheberrechtsreform.
Schriften zum schweizerischen Arbeitsrecht, Heft 22, 108 Seiten (Bern 1983,
Stimpfli), brosch. Fr. 28.—

Ziel des Herausgebers dieses Sammelbandes ist es, die Arbeitsrechtler mit der fir
sie relevanten Materie des Urheberrechts vertraut zu machen und sie zu einer eigen-
stindig tiberlegten rechtspolitischen Entscheidung in der Urheberrechtsform zu ver-
anlassen. Der Sammelband will zeigen, dass es keinesfalls eine juristische ““Natur-
notwendigkeit” sei, das Urheberrecht im Arbeitsverhiltnis origindr in der Person
des Arbeitnehmers entstehen zu lassen; es wiirden gute Griinde dafiir sprechen,
hier urheberrechtlich anders zu verfahren und das Recht am Arbeitsergebnis dem
Arbeitgeber zuzusprechen.

M. Rehbinder befasst sich in seinem Beitrag “Die urheberrechtlichen Nutzungs-
rechte im Arbeitsverhiltnis” (S. 6—19) einleitend mit den zwei Hauptsystemen der
westlichen Rechtsordnungen, dem franzosischen System einerseits, wonach das
Urheberrecht in der Person des geistig Schaffenden entsteht und nur die Nutzungs-
rechte dem Arbeitgeber eingeriumt sind (Mehrzahl der westlichen Staaten inklusive
Schweiz), und dem anglo-amerikanischen System (unter anderem USA, Gross-
britannien, Kanada, Niederlande), das einen originiren Rechtserwerb des Arbeit-
gebers vorsieht. Stellvertretend fiir die Staaten des franzosischen Systems stellt
Rehbinder in der Folge die Rechtslage in der BRD eingehender dar. Abschliessend
kommt er in seiner Kritik des franzdsischen Systems zum Schluss, eine Rechts-
inderung im Sinne des anglo-amerikanischen Systems wire durchaus angebracht.

R Dittrich behandelt in seinem Aufsatz die Urheberpersonlichkeitsrechte des
Arbeitnehmerurhebers (S. 20—34) unter Einbezug des Osterreichischen Rechts.
Er hilt dazu fest, die grundsitzliche Wertung des &sterreichischen Urheberrechts
verbiete es, das Urheberrecht ganz oder teilweise in der Person des Arbeitgebers
entstehen zu lassen. Das Band zwischen dem Urheber und seinem Werk wiirde
dadurch systemwidrig zertrennt. Zur Verfiigung stehen wiirden ohne Systembruch
Legalzession, Werknutzungsrecht und Werknutzungsbewilligung (S. 27).

J. Barta befasst sich unter dem Titel ““Das Arbeitnehmerurheberrecht im soziali-
stischen Europa” (S. 35—100) mit der Rechtslage in sieben Staaten, nimlich DDR,
Tschechoslowakei, Polen, Ungarn, UdSSR, Ruminien und Bulgarien. Gesetzgebung
und Doktrin unterscheiden sich von Land zu Land sehr stark, so dass es Barta kaum
moglich war, Gemeinsamkeiten in den Rechtsordnungen aller sozialistischen Lander
herauszuarbeiten. Barta konzentrierte sich deshalb auf die Darstellung der Ver-
schiedenheiten. In der DDR kann allein der Werkschopfer das Urheberrecht originir
erwerben (S. 37). Der Arbeitgeber erwirbt die Nutzungsrechte nicht kraft Uber-
tragung, sondern kraft Gesetzes (S. 39). In der Tschechoslowakei kommen dem
Arbeitgeber ex lege keine Urheberrechte an den Arbeitnehmerwerken zu (S. 53),
das Urheberrecht im subjektiven Sinne verbleibt beim angestellten Urheber (S. 58).
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In Polen steht dem Arbeitgeber oder Besteller das Urheberrecht insgesamt zu, mit
Ausnahme der Urheberperstnlichkeitsrechte. Diese Losung erscheint Barta un-
begriindet und bedenklich (S. 62). Wissenschaftliche Werke erfahren eine besondere
Behandlung, indem der Arbeitgeber nicht originirdas Urheberrecht erwirbt, sondern
nur ein zeitlich beschrinktes Erstveroffentlichungsrecht erhilt (S. 64). In Ungarn
kann der Arbeitgeber die Urheberrechte an einer Dienstschépfung nur aufgrund
eines Vertrages mit dem Urheber erwerben (S. 68). In Bulgarien steht dem Urheber
eines Dienstwerkes das Urheberrecht nach den allgemeinen Regeln zu; fiir den
Arbeitgeber sind eine Reihe von Nutzungsrechten an diesen Werken vorgesehen
(S.99).

H. Saito fiihrt in seinem Beitrag “Der Arbeitgeber als Urheber oder Inhaber des
Urheberrechts” (S. 101-108) einleitend aus, das japanische Urheberrechtsgesetz
sehe einen origindren Rechtserwerb durch den Arbeitgeber vor, so dass dieser die
Rechtsstellung des Urhebers innehabe (S. 101). Allerdings betrachte das japanische
Urheberrechtsgesetz den Arbeitgeber bald als eigentlichen Urheber, bald als blossen
Urheberrechtstriger (S. 100 f.) — zwei Varianten, die Saito in der Folge ndher dar-
stellt. Der Arbeitgeber habe die Moglichkeit, die Rechtsstellung des Urhebers zu
erwerben, obwohl er nicht der Werkschopfer und keine natiirliche Person ist. Diese
Regelung werde jedoch nicht immer und auf jedes vom Arbeitnehmer geschaffene
Werk angewandt. H Saito geht noch besonders auf den Spezialfall der Filmproduk-
tion ein, wo der Arbeitgeber das Urheberrecht am Filmwerk von Gesetzes wegen
originir erwirbt (S. 106 f.).

Nachdem der Urheberrechtsentwurf von den eidgendssischen Riten an die Ver-
waltung zuriickverwiesen wurde, wird — nicht nur den Arbeitsrechtlern — genug
Zeit bleiben, um die in diesem Sammelband diskutierte rechtspolitische Frage fiir
die Schweiz nochmals zu iiberdenken.

Patrick Troller

Davies, Gillian/Rauscher auf Weeg, Hans Hugo von: Das Recht der Hersteller von
Tontrigern. Zum Urheber- und Leistungsschutzrecht in der Europdischen
Gemeinschaft. Urheberrechtliche Abhandlungen des Max-Planck-Instituts fir
ausldndisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht,
Miinchen, Heft 21, 256 Seiten (Miinchen, 1983, C.H. Beck’sche Verlagsbuch-
handlung), brosch. Fr. 120.—

Diese Studie wurde von den Verfassern auf Anregung der Vereinigung der Lan-
desgruppen der IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) in
den Europidischen Gemeinschaften zur Vorlage bei der Kommission der Euro-
pdischen Gemeinschaften erarbeitet. Die Autoren vertreten jedoch ihre persén-
lichen Rechtsauffassungen. Es ist ein Beitrag zur Diskussion iiber eine mogliche
Harmonisierung oder Rechtsvereinheitlichung des Urheberrechts in der Euro-
pdischen Gemeinschaft, ausgeltst durch die von 4. Dietz im Auftrag der Kom-
mission ausgearbeitete Studie “Urheberrecht in der Européischen Gemeinschaft”.

Die Autoren stellen in einem ersten Teil (S. 5 — 46) allgemeine Betrachtungen
zum “‘Dietz-Report” an. Sie finden es bedauerlich, dass Dietz die Rechte der Ton-
tragerhersteller nicht behandelt hat, weil damit wichtige Bereiche auf dem Gebiet
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des musikalischen Urheberrechts unberiicksichtigt geblieben seien (S. 6 f.). Sie sind
der Ansicht, gerade auf dem Gebiet der Leistungsschutzrechte wiirden keine un-
iberwindlichen Schwierigkeiten fiir eine Rechtsangleichung auftreten (S. 16). In
der Folge vervollstindigen die Autoren den Dietz-Report durch die Darstellung der
Rechte der Hersteller von Tontrédgern und der Interpreten.

In Teil II analysieren sie das Verhiltnis des internationalen Konventionsrechts
der Urheberrechts- und Leistungsschutzabkommen zum Recht der Europiischen
Gemeinschaft (S. 47—65). Die Autoren meinen, die Europiische Gemeinschaft
wiirde ihre Ziele und Aufgaben zur Rechtsangleichung der Rechte ihrer Mitglied-
staaten erreichen, wenn sie die gemeinschaftliche Mitgliedschaft ihrer Staaten im
Rom-Abkommen und im Genfer Tontriger-Abkommen durch eine Richtlinie,
begleitet von einer Empfehlung zum Beitritt, sicherstellen wiirden (S. 61 £.).

In Teil ITI (S. 66—124) wird der Rechtsschutz der Interpreten und Hersteller von
Tontrdgen in den — damals noch neun — Lindemn der Europiischen Wirtschafts-
gemeinschaft (Rom-Abkommen, Genfer Tontriger-Abkommen, einzelstaatliche
Gesetzgebung und Rechtsprechung, Ausibung des Zweitwiedergaberechts an
Tontrigern) dargestellt.

Sonderprobleme der Tontrigerhersteller (Verbreitungsrecht und seine Erschop-
fung, Vervielfdltigung von Tontrigern und Bildtontrigern zum eigenen oder person-
lichen Gebrauch, Schutzdauer der Hersteller von Tontrigern) werden in einem
vierten Teil behandelt.

Teil V (S. 170—185) enthilt die Schlussfolgerungen und Verfahrensvorschlige
der Autoren; sie werden gefolgt von einem umfassenden Anhang-Teil.

Die Studie gibt einen ausgezeichneten, fundierten Uberblick, die Sprache ist klar,
und die verschiedenen Einzelfragen sind vorbildlich iibersichtlich dargestellt. Das
ausfithrliche, stark nach Lindern. gegliederte Sachverzeichnis macht die Benutzung
dieses Buches als Nachschlagewerk fiir den schweizerischen Praktiker, der sich rasch
rechtsvergleichend umsehen will, bestens geeignet.

Patrick Troller

Ritscher, Michael, Dr. iur.: Der Schutz des Design (zum Grenzbereich von Muster-|
Modellrecht und Urheberrecht in der Schweiz). Schriften zum Medien- und
Immaterialgiiterrecht, hrsg. von Prof. Dr. M. Rehbinder und PD Dr. Wolfgang
Larese, Heft 14, Verlag Stimpfli & Cie. AG, Bern 1986, 148 Seiten, brosch.
Fr.45.—-/DM 52.—

Die Leistung des Designers, die industrielle Produktgestaltung, ist wirtschaftlich
wichtig, aber auch kulturell bedeutsam. Der Anspruch des Designers auf wirksamen
Schutz gegen Plagiate gilt als anerkannt; hierzu bietet sich neben dem durch die
Pariser Verbandsiibereinkunft internationalisierten Muster-/Modellrecht auch das
in der Berner Ubereinkunft standardisierte Urheberrecht an. Obwohl nach gelten-
dem und zukiinftigem Gesetzesrecht ein bestehender oder moglicher Muster-/
Modellschutz den oft attraktiveren Urheberrechtsschutz theoretisch nicht aus-
schliesst, wird in der Schweizer Rechtspraxis die Schutzvoraussetzung der “Indi-
vidualitit” bei Werken der “angewandten Kunst”” mit einer anderen Elle gemessen
als bei den iibrigen Werkarten des Urheberrechtsgesetzes. Ziel der vorliegenden
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Arbeit ist es, die Besonderheiten des schweizerischen Muster-/Modellgesetzes dar-
zustellen und einen theoretisch fundierten, aber dennoch praktikablen Losungs-
vorschlag zur Beurteilung des urheberrechtlich relevanten Werkbegriffs fir die
industrielle Produktgestaltung zu entwickeln. Zudem werden spezifische Probleme
der Rechtsnachfolge des Designers behandelt, der in einem Auftrags-, Werkvertrags-
oder Arbeitsverhiltnis steht.

Bogler, Anja, Dr. iur.. Schadenersatz wegen unwahrer Presseverdffentlichungen
im amerikanischen Recht. Schriften zum Medien- und Immaterialgiiterrecht,
hrsg. von Prof. Dr. M. Rehbinder und PD Dr. Wolfgang Larese, Heft 17, Verlag
Stimpfli & Cie. AG, Bern 1986, 184 Seiten, brosch. Fr. 42.—/DM 50.—

Seit fast 200 Jahren ist die Pressefreiheit in der US-Verfassung garantiert. Dies
hinderte die amerikanischen Gerichte indes nicht, die Medien wegen unwahrer
Berichterstattung ohne Riicksicht auf ihr Verschulden zur Schadenersatzleistung
zu verurteilen.

Die Wende kam 1964. Am 9. Mirz 1964 leitet der US Supreme Court mit der
bahnbrechenden Entscheidung “New York Times Co. v. Sullivan’ eine Reihe von
Urteilen ein, durch die das ‘““defamation’-Recht grundlegend gedndert wird. Unter
Berufung auf die verfassungsrechtlich garantierte Pressefreiheit schrinkt der Supreme
Court die Haftung fiir rufschddigende Ausserungen drastisch ein. Fortan muss ein
Kldger der Presse nachweisen, dass sie “knowingly or with reckless disregard of the
truth” gehandelt hat, dass sie die Unwahrheit ihrer Verodffentlichung kannte oder
sich der Wahrheit leichtfertig verschlossen hat.

Tatsichliche Folge der ‘“New York Times’-Entscheidung ist, dass von 1965 bis
heute die meisten gegen die Medien gefithrten “defamation”-Klagen abgewiesen
worden sind.

Als rechtliche Folge brachte die “New York Times”-Entscheidung eine Reihe
von offenen Fragen und neuen Problemen mit sich. So ist zum einen der Anwen-
dungsbereich des “New York Times”-Standards noch nicht abschliessend geklirt;
kommt das Verschuldenserfordernis nur den Medien zugute oder auch anderen
Beklagten? Inwieweit gilt das Verschuldenserfordernis fiir Verletzungen des “right
of privacy” durch unwahre Darstellungen? Zum andern stellt sich nach der Supreme-
Court-Entscheidung von 1964 die Frage, ob Schadenersatz als die nach herkémm-
lichem Recht einzige zivilrechtliche Rechtsfolge bei ‘‘defamation’”-Klagen in Zu-
kunft geniigt, um ausreichenden Schutz gegen rufschidigende unwahre Tatsachen
zu gewihrleisten; soll der rufgeschidigte Kldger total schutzlos sein, nur weil der
Beklagte die unwahre Behauptung in gutem Glauben aufgestellt hat?

Auf alle diese Fragen gibt das vorliegende Werk eine Antwort. Es ist damit die
erste umfassende Darstellung des Anwendungsbereichs der “New York Times’-
Doktrin und der Folgeprobleme, die sie nach sich gezogen hat.

Besonders fiir Anwilte und die Medien interessant ist der abschliessende Blick
auf die Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland. Aus dieser vergleichenden
Darstellung konnen sie erkennen, ob und inwieseit die starke rechtliche Stellung
der Medien in den USA “importierbar’” ist.
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Kilin, Urs Peter, Dr. iur.: Der urheberrechtliche Vergiitungsanspruch bei der Werk-
verwertung mit Hilfe des Satellitenrundfunks und der Kabelweiterverbreitung.
Schriften zum Medien- und Immaterialgiiterrecht, hrsg. von Prof. Dr. M. Reh-
binder und PD Dr. Wolfgang Larese, Heft 15, Verlag Stampfli & Cie. AG, Bern
1986, 189 Seiten, brosch. Fr. 48.—

Basierend auf den im ersten Teil erarbeiteten Grundlagen technischer und recht-
licher Natur befasst sich der Verfasser im Hauptteil dieser Arbeit mit der Frage,
wieweit die bisherigen Mechanismen der Festlegung einer angemessenen Sende-
rechtsvergiitung durch neue Medien beeinflusst werden. Ausgangspunkt ist die Frage,
wodurch sich der Anspruch der Urheber, fiir die Nutzung jhrer Werke in Rundfunk-
sendungen entschidigt zu werden, rechtfertigt. Die dogmatische Begriindung fiir
den Entschidigungsanspruch findet sich im Genuss urheberrechtlicher Werke durch
den einzelnen Rundfunkkonsumenten. Uber ein Stufensystem wird der Rundfunk-
konsum des einzelnen mittelbar erfasst und dem Urheber dafiir ebenfalls mittelbar
eine Vergiitung zugewiesen. Der Autor fordert nun, dass die Hohe der Urheber-
vergiitungen konsequent immer davon abhingen soll, in welchem Ausmass Sen-
dungen empfangen und darin genutzte Werke konsumiert werden. Die Anzahl
der mit einer Sendung tatsichlich erreichten Rundfunkempfinger soll die Héhe
der Urheberrechtsvergiitung bestimmen.

Im folgenden wird die Einfilhrung eines neuen Systems der Vergiitung des Rund-
funkempfanges wie der Urheberentschiddigung gefordert. Es werden Losungsvor-
schlige erarbeitet, welche verschiedene der heute noch bestehenden Streitpunkte
auszuschalten vermdgen, sich aber dennoch de lege lata verwirklichen lassen.



