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Gegenwart und Zukunft des Berufsstands der Patent-
anwilte aus der Sicht der Europiischen Patentorganisation

Ansprache anlidBlich des 100. Jahrestages des Verbandes
Schweizerischer Patentanwilte am 23. September 1988 in Bern

Paul Braendli, Prisident des Europdischen Patentamts

Meine Damen und Herren,

es ist mir eine Ehre und ein Vergniigen, als Prisident des Europédischen Patentamts
und vormaliger Direktor des Bundesamts fiir geistiges Eigentum und nicht zuletzt
auch als Ehrenmitglied des Jubilars diesen Festtag mit Thnen begehen und einige
Worte an Sie richten zu kdénnen.

Gestatten Sie mir zunichst, verehrter Herr Prisident Eder, Ihrem angesehenen
Verband zu seinem 100. Jahrestag meine herzlichsten Gliickwiinsche zu entbieten
und noch viele gedeihliche und erfolgreiche Jahre zu wiinschen. Bei dieser Gelegen-
heit mochte ich auch die Leistungen dieses Verbandes wiirdigen, dessen Seriosi-
tit und Kompetenz auf nationaler wie internationaler Ebene breite Anerkennung
finden.

Als der Verband Schweizerischer Patentanwilte 1888 ins Leben gerufen wurde,
konnte wohl niemand ahnen, welch auflerordentliche Entwicklung dem Berufs-
stand der Patentanwilte beschieden sein wiirde!

Blickt man auf die 100 Jahre des Bestehens des Verbandes Schweizerischer Patent-
anwilte zuriick, so nimmt sich die 10jdhrige Geschichte des Patentanwaltberufs
als europdischer Patentvertreter demgegeniiber recht bescheiden aus. Es sind aber
gerade diese letzten 10 Jahre, dafl der Berufsstand - das ist unverkennbar - einen ge-
waltigen Aufschwung erlebt, der auch in der Zukunft anhalten wird. -

Ich mochte daher diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen, den schweizerischen
Patentanwilten und Europdischen Patentvertretern, in groben Ziigen aufzuzeigen,
wie sich der Berufsstand der Europdischen Patentvertreter heute und morgen aus
der Sicht der Europdischen Patentorganisation darstellt.

Die Europiischen Patentvertreter haben faktisch ein Vertretungsmonopol vor
dem EPA.

Zwar sind die Anmelder, die ihren Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat
haben, nicht verpflichtet, sich vor dem EPA vertreten zu lassen. Es ist aber fest-
zustellen, daB fiir 85 % aller seit dem 1. Juni 1978 eingereichten européischen Patent-
anmeldungen (das sind rund 280 000) ein Européischer Patentvertreter bestellt
worden ist. Dies bedeutet, daBl es das EPA im europdischen Verfahren in der Regel
mit hochqualifizierten Fachleuten zu tun hat, was seine Arbeit erleichtert und
gleichzeitig Dienstleistungen von hoher Qualitit gewdhrleistet.

Uber diese Zahlen kénnen wir uns nur freuen, denn sie zeigen, welch wesentlichen
Anteil die Europdischen Patentvertreter am Erfolg der Europdischen Patentorga-
nisation haben.
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So erfreulich diese Zahlen sind, so sehe ich aber auch andere, die ein wenig zu
denken geben. Sprechen wir von der Verteilung der Europiischen Patentvertreter
auf die einzelnen Linder, so miissen wir feststellen, dal von den 4 776 Personen,
die am 1. Juli 1988 in die Liste der beim EPA zugelassenen, freiberuflichen und an-
gestellten Vertreter eingetragen waren, 52 % ihren Geschiftssitz oder Arbeitsplatz
in der Bundesrepublik Deutschland oder im Vereinigten K&nigreich haben.

Welcher Anteil entfillt nun auf die Schweiz? Die Schweizer stellen mit insgesamt
315 angestellten und freiberuflichen Vertretern, davon die Mitglieder des VSP,
6,5 % aller Europiischen Patentvertreter. Auch wenn dieser Prozentsatz relativ
bescheiden ist, sieht sich die Schweiz noch in einer giinstigen Position, da sie hinter
der Bundesrepublik Deutschland, dem Vereinigten Kénigreich und Frankreich an
vierter Stelle steht.

Setzt man die Zahl der Europidischen Patentvertreter in der Bundesrepublik
Deutschland (1 362) und der Schweiz (315) ins Verhiltnis zur Einwohnerzahl dieser
beiden Liander, ist sogar festzustellen, daB} die Schweiz etwa doppelt so viele Euro-
péische Patentvertreter hat wie die Bundesrepublik Deutschland.

Dieses Ergebnis erfiillt mich, wie ich gestehen muf}, aus mehr als einem Grund
mit Genugtuung: Zum einen untermauert es den von der Schweiz immer wieder be-
kundeten Willen, uneingeschrankt zur Verwirklichung des europiischen Patent-
erteilungssystems und zu seinem Erfolg beizutragen; zum anderen beweist es, daf3
das europidische System es geschafft hat, die Bedenken auszuriumen, die die
schweizerischen Patentanwilte bei der Ratifizierung des EPU durch die Schweiz
damals vorgebracht hatten.

Das andert aber nichts daran, dafl hinsichtlich der Beteiligung der europi-
ischen Vertreter am Erteilungsverfahren vor dem EPA de facto ein Ungleichge-
wicht zwischen den Vertragsstaaten besteht. Dieses Ungleichgewicht tritt noch
krasser hervor, wenn man ausschlielich die unter Hinzuziehung eines Vertreters
eingereichten Anmeldungen betrachtet: 73 % dieser Anmeldungen gehen néam-
lich durch die Hiande Europdischer Patentvertreter, die ihren Geschiftssitz oder
Arbeitsplatz in der Bundesrepublik Deutschland oder im Vereinigten Konigreich
haben.

Alles deutet darauf hin, daB dieses Ungleichgewicht in Zukunft noch gréfler
werden wird. Ich meine, daBl es im wohlverstandenen Interesse aller Europédischen
Patentvertreter und insbesondere der Schweizerischen liegt, dieser Entwicklung
entgegen zu wirken.

Die Vorschriften iiber die europdische Eignungspriifung legen die vierjdhrige
praktische Ausbildung der Prifungskandidaten voll in die Verantwortung der Euro-
paischen Patentvertreter. Der Berufsstand hat auch schon einiges auf die Beine
gestellt. Ich denke dabei nicht nur an die relativ neuen dezentralisierten Kurse des
Instituts der beim Europdischen Patentamt zugelassenen Vertreter (EPI) und des
Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Industrielle (CEIPI), sondern auch
an die Seminare des CEIPI in Strassburg. Daneben werden auch Kurse in der Bun-
desrepublik Deutschland, in Frankreich, in Schweden, in der Schweiz und im Ver-
einigten Konigreich abgehalten.

Diese Ausbildungsmalfinahmen stellen einen erfreulichen Ansatz dar, reichen
aber noch nicht aus.
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Gestatten Sie mir daher eine Anregung, die ich schon im Juni auf dem Kon-
grefl der FICPI in Cannes vorgebracht habe und hier noch einmal kurz aufgreifen
mochte:

Die Europiischen Patentvertreter aus den Lindern, die durch ihr nationales
Priifungsverfahren, eine national geregelte Patentvertreterausbildung und auch
noch durch ihre Sprache privilegiert sind, konnten im Sinne eines Solidaritits-
beitrags systematisch Ausbildungsplitze fiir Nachwuchs aus anderen Vertrags-
staaten schaffen.

Mit diesem Aufruf wende ich mich natiirlich zunéchst einmal an die Deutschen
und Briten, aber - in Anbetracht dessen, was ich eben gesagt habe - auch an die
Schweizer.

Ich bin davon iiberzeugt, dafl die Schweiz, die immer viel Aufgeschlossenheit und
Solidaritét fiir ein auf dem Gebiet des Patentwesens geeintes Europa bewiesen hat,
hier eine wichtige Rolle spielen kann. Meines Erachtens kénnte gerade ein Verband
wie der Ihre den erforderlichen Impuls fiir die Verwirklichung dieser Form der euro-
pdischen Zusammenarbeit geben.

Die Zukunft des Europdischen Patentvertreters ist eng verkniipft mit der der
Européischen Patentorganisation. Daher mochte ich Thnen zunichst darlegen, wie
ich mir die Zukunft unserer Organisation vorstelle; dieses Szenarium vermittelt
Ihnen dann auch einen Einblick in die Zukunftsperspektiven Thres Berufsstands.

In den ersten zehn bis elf Jahren ihres Bestehens war der Europdischen Patent-
organisation ein unerhortes Wachstum beschieden, das seinen Hoéhepunkt aller
Voraussicht nach noch lange nicht erreicht hat. Der Interimsausschu3 der EPO
hatte die Zahl der jihrlich eingereichten europidischen Patentanmeldungen fiir die
Zeit nach der Konsolidierungsphase auf hochstens 30 000 veranschlagt. 1987 waren
es aber bereits 46 000. Betrachtet man die Zahlen fiir die ersten vier Monate des
Jahres 1988, so zeichnet sich ein Trend von mehr als 50 000 Anmeldungen ab! Nach
einer eingehenden statistischen Analyse der Entwicklung der Anmeldetitigkeit ge-
hen wir davon aus, dal Mitte der 90er Jahre mindestens 70 000 Anmeldungen
eingereicht werden. Selbst bei vorsichtigster Schitzung erscheint ein Volumen von
jéhrlich rund 100000 Anmeldungen fiir das erste Jahrzehnt des nichsten Jahr-
hunderts keineswegs unrealistisch.

Um mit diesem Wachstum Schritt halten zu konnen, miissen wir langfristig auf
eine Erhohung der Rentabilitit hinarbeiten. Konkret bedeutet dies, daB wir die
Qualitit unserer Arbeit halten, gleichzeitig aber auch die entstandenen Riickstinde
so rasch wie moglich abbauen und die durchschnittliche Verfahrensdauer auf unter
drei Jahre senken miissen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind wir ganz besonders
auf Ihre Mitarbeit angewiesen! Wir selbst haben bereits geeignete MaBnahmen in
Angriff genommen, die sich folgenden drei Bereichen zuordnen lassen: personelle
Verstiarkung, Rationalisierung und Automatisierung. Ich werde hier nur auf die
beiden letzten Punkte eingehen.

Jedes Patenterteilungsverfahren, also auch das europidische Verfahren, ist ein
duBerst komplizierter Vorgang. Ein erster Schritt zu einer Effizienzsteigerung be-
stiinde darin, unnétige Formalitaten fallenzulassen und die Arbeitsverfahren zu
straffen. In diesem Bereich hat Ihr Berufsstand in der Vergangenheit wieder-
holt niitzliche Ideen beigesteuert, weshalb wir die Arbeit des SACEPO und des
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EPI-Ausschusses fiir die europdische Patentpraxis besonders schitzen. Ich kann
mir nur wiinschen, daB Sie weiterhin tatkraftig mithelfen, das européische Patent-
erteilungsverfahren zu rationalisieren.

Ein weiterer Schritt zur Forderung der Verfahrenseffizienz wire meines Erach-
tens die Anndherung von Recherche und Priifung.

Eines der ureigenen, wesentlichen Merkmale des europdischen Systems ist die
geographische wie organisatorische Trennung von Recherche und Sachpriifung.

Ureigen deshalb, weil kein anderes Patentamt sich den Luxus einer solchen geo-
graphischen Trennung leistet! Dieses System hat sich zwar in gewisser Hinsicht
bewihrt, ist aber zum Teil mit Doppelarbeit und mit einem hdheren personellen
Aufwand verbunden. Ich bin daher davon iiberzeugt, daB sich dieses Verfahren bei
dem kiinftig zu erwartenden Arbeitsanfall nicht in der heutigen Form aufrecht-
erhalten 14Bt.

Wer heute von Rationalisierung spricht, denkt selbstverstandlich sofort an Auto-
matisierung. Die elektronische Datenverarbeitung ist fiir alle Verfahrensabschnitte
und Verwaltungsbereiche ein unverzichtbares Hilfsmittel, von dem mdoglichst viel
Gebrauch gemacht werden sollte.

Ich mochte hier nur einige besonders wichtige Projekte nennen, wie die com-
putergestiitzte Formalpriifung, die elektronische Akte und auch die On-line-Ein-
reichung von Anmeldungen, die gerade fiir Ihren Berufsstand von besonderem
Interesse sein mull. Ferner unternimmt das EPA in enger Zusammenarbeit mit dem
amerikanischen und dem japanischen Patentamt grofie Anstrengungen zur Auto-
matisierung der Recherche.

Gestatten Sie mir noch einige Anmerkungen zu unserer Patentinformationspo-
litik, bevor ich zum Schlufl meiner Ausfiithrungen komme. Mit der umfangreichen
Dokumentation, die dem EPA aus eigener Produktion oder im Rahmen von Daten-
austauschvereinbarungen zur Verfiigung steht, entwickelt sich das Amt allmé&hlich
zum fithrenden Lieferanten von Patentdaten in Europa. Die kommerzielle Weiter-
gabe dieser Daten wird iiber die bewihrte Infrastruktur der Vertragsstaaten laufen.
Zu den Zielen unserer Patentinformationspolitik gehort auch, die erfinderische
Tatigkeit in Europa zu fordern. Zu diesem Zweck arbeitet das Amt eng mit den
Vertragsstaaten zusammen, um jedermann, insbesondere aber den kleinen und
mittleren Unternehmen, den Zugang zur gesamten in Europa verfiigbaren Patent-
information zu erleichtern.

Diese Politik kénnte meines Erachtens auch die Grundlage fiir eine neue Auf-
gabe der Europiischen Patentvertreter sein, die darin bestiinde, ihre Mandanten
moglichst friihzeitig und umfassend iiber den einschldgigen Stand der Technik zu
informieren.

Zusammenfassend kann ich also sagen, daf} die Entwicklung der Européischen
Patentorganisation eine grof3e Herausforderung fiir die Zukunft darstellt. Ich kann
Sie nur bitten, zusammen mit uns diese Herausforderung anzunehmen.

Ich danke Ihnen fiir Thre Aufmerksamkeit.
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Das System der Pariser Verbandsiibereinkunft*

Alfred Briner, Ziirich

1. Die Pariser Verbandsiibereinkunft als System

Will man die Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigen-
tums' als ein System auffassen, miissten ihre Bestimmungen als ein in sich ge-
schlossenes, geordnetes und gegliedertes Ganzes aufgefasst werden konnen, als
ein unter sich abhingiges Gefiige von Teilen, die methodisch ineinandergreifen und
die nur in ihrer Gesamtheit ihren Sinn erfiillen.

Es mag reichlich kiithn erscheinen, im knorrigen, vielfach geflickten Text der
Ubereinkunft ein System erkennen zu wollen. Dass die Ubereinkunft sich selber
als ein System bezeichnet?, kann nicht allein massgebend sein. Wer sich aber be-
hutsam - und angesichts der archaischen Rechtssprache - wortkritisch dem iiber
hundert Jahre alten Gemauer ndhert, wird finden, dass hinter allen Verzierungen
und Schnérkeln ein mit tiefer Einsicht und mit entwaffnender Einfachheit entwor-
fenes Geb#ude der internationalen Zusammenarbeit im gewerblichen Rechtsschutz
steht, geschaffen nach einem Plan, der sich iiber ein Jahrhundert bew#hrt hat, und
noch von keinem besseren abgeldst worden ist. Mit Alois Troller méchte man sagen,
wer nicht die Geduld zum gemichlichen und Umschau haltenden Wandern auf-
bringe, werde sich nie von dem zufélligen, historisch entwickelten Gesetzesplan
losen und daher auch nicht zum freien Uberblick gelangen?.

Ein solcher freier Uberblick verlangt allerdings nach einem Standort des Betrach-
ters. Wie Josef Esser hervorhebt, agieren nicht die Prinzipien, sondern der Rechts-
finder; er trigt seine Ansichten an sie heran; er wird von einem Vorverstiandnis des
Ordnungszwecks geleitet, und sucht tragende, sich kontinuierlich entwickelnde
Strukturen, die im Nachhinein als Axiome begriffen werden*. Es soll daher nicht
iberraschen, wenn ich ein System der Pariser Verbandsiibereinkunft zu umreissen
suchen werde, in welchem sich Ordnungsvorstellungen vermengen, die teils aus dem
Text der Ubereinkunft selber hergeleitet werden, teils aber aus einem Vorverstindnis
ihrer Strukturen. Die Wertung wird allerdings keine freie sein, sondern sie ist in-
soweit an die positivrechtlichen Regelungen gebunden, als diese fiir ihre Wirkung
geradezu nach vorausgesetzten Axiomen rufen. Dazu gehért z.B. wie wir noch
sehen werden, die Voraussetzung privater Rechtstriger.

* Vortrag gehalten an der Generalversammlung des Instituts fiir gewerblichen Rechtsschutz
(INGRES) am 1. Juni 1988. Der Text wurde leicht geklirzt und mit Anmerkungen versehen.

Vom 20. Mirz 1883, vielfach revidiert, SR 0.232.04.

Art. 18 PYUe.

Alois Troller, Immaterialgiiterrecht, 3. Auflage (1983), S. 4.

Josef Esser, Vorverstindnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung, Ffm. 1972, S. 97 ff.
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Andernfalls miisste «Vorverstindnis» als Euphemismus fiir «Voreingenommen-
heit» gelten.

Bezugsobjekt wird der aktualisierte, auf heute bezogene Geltungsanspruch der
Ubereinkunft sein. Er entspricht der Entwicklung ihrer Systemstrukturen tber die
Jahrzehnte ihres Bestehens hinweg. Ihre letzte Ausgestaltung hat die PVUe im Text
von Stockholm aus dem Jahre 1967 gefunden’, und diese soll fiir uns massgebend
sein.

Bevor wir uns zu den so zu gewinnenden Grundlagen des Systems der Pariser Ver-
bandsiibereinkunft hinwenden kénnen, miissen wir uns iiber ihren Gegenstand
Klarheit verschaffen. Es wire reizvoll, in diesem Zusammenhang die Theorien
des «geistigen Eigentums» und der «Immaterialgiiterrechte» zu betrachten. Wir
miissen uns hier aber auf das beschrinken, was die Ubereinkunft selber zu ihrem
Gegenstand sagt, den sie mit dem heute weniger gebriuchlichen Ausdruck des «ge-
werblichen Eigentums» versieht.

2. Definition des gewerblichen Eigentums

Die Ubereinkunft gibt sich ihre eigene Definition des gewerblichen Eigentumss.
Diese ist formell uneinheitlich, denn sie nennt als «Gegenstand des Schutzes» teils
die Schutzform, teils das Schutzobjekt, teils das Schutzziel.

Die technischen Erfindungen sind mit ihrer Schutzform, den Erfindungspatenten
und Gebrauchsmustern, aufgefiihrt. Es leuchtet zwar ein, dass Gegenstand des
Schutzes nicht das Schutzrecht, sondern die in ihr verkérperte technische Erfindung
ist, und man mag von einer ungeschickten Wortwahl sprechen. Aber diese Formu-
lierung hat ihre Konsequenzen. Technische Erfindungen, die nicht mittels Patenten
oder Gebrauchsmuster geschiitzt werden, kénnen einem eigenen Regime unter-
worfen werden. Weil beispielsweise die Halbleiter-Topographien {(«semiconductor
chips») einem Sonderrecht unterstellt wurden, konnten sie ausserhalb der Uberein-
kunft angesiedelt werden, mit der Folge, dass u.a. fiir Auslinder der Nachweis der
vollen Gegenseitigkeit erfordert wurde.

Die asthetischen Formgebungen, die gewerblichen Muster und Modelle, sind
ebenfalls mit ihrer Schutzform gekennzeichnet.

Die Kennzeichenrechte sind in der Legaldefinition dagegen als Schutzobjekte
aufgefiihrt, ndmlich die Marken und Handelsnamen, die Herkunfts- und die
Ursprungsbezeichnungen. Vielleicht hingt dies damit zusammen, dass sie grund-
sédtzlich auch ohne Hinterlegung geschiitzt werden.

Das Schutzziel schliesslich wird in der Definition mit der Unterdriickung des
unlauteren Wettbewerbs kenntlich gemacht. Eine andere Kategorie konnte denn
auch schwerlich in Betracht kommen, denn das Wettbewerbsrecht fillt als solches
vollig aus dem Rahmen der gewerblichen Schutzrechte. Wie G.H.C. Bodenhausen

5 Revision von Stockholm vom 14. Juli 1967. - 77 der 97 Mitglieder der Pariser Union haben diese
Fassung der PVUe ratifiziert, die Schweiz am 2. Dezember 1969, AS 1970, 600.
6 Art. 1 PVUe.
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ausfiihrt, fand die Unterdriickung unlauteren Wettbewerbs deshalb Aufnahme
in die Ubereinkunft, weil in vielen Fillen in der Verletzung eines gewerblichen
Schutzrechtes, namentlich eines Kennzeichenrechtes, gleichzeitig eine Handlung
unlauteren Wettbewerbs liegt’. Weil aber die Kennzeichenrechte nicht mit ihrer
Schutzform, sondern mit ihrem Schutzobjekt definiert sind, kann die Erwdhnung
des Schutzes gegen unlauteren Wettbewerb als iiberfliissig betrachtet werden, wie es
ja eine Frage des nationalen Rechtes ist, ob ein Spezialgesetz des Kennzeichenrechts
oder ein Wettbewerbesgesetz im Einzelfall anwendbar ist. Der Schutz gegen unlau-
teren Wettbewerb hat im Rahmen der Ubereinkunft offensichtlich eine reine Hilfs-
funktion und kann im folgenden unberiicksichtigt bleiben. Im iibrigen wire es
gewagt, die Unterdriickung des unlauteren Wettbewerbs in seiner ganzen Breite,
auch iiber den Schutz der Kennzeichen hinaus, zum gewerblichen Eigentum zidhlen
zu wollen.

Die pragmatische Erfassung der Gegenstinde des gewerblichen Rechtsschutzes
ist erzwungen, denn auch die Theorien, die seit Josef Kohler erarbeitet worden
sind8, waren kaum in der Lage, eine einheitliche materielle Grundlage fiir diese
Gegenstidnde zu liefern. Daher konnte Wolfgang Fikentscher zur Ansicht gelangen,
dass der gemeinsame Stammbaum des gewerblichen Rechtsschutzes nicht im
Schutzgegenstand zu suchen sei, sondern in der Ausnahmestellung zur Gewerbe-
freiheit, im Charakter des Ausschlussrechtes®, Heinrich Hubmann sieht dagegen
das Wesen nicht nur in der Einheitlichkeit der rechtspolitischen Zielsetzung, son-
dern auch der Gemeinsamkeit der beherrschenden Grundsiitze, die aus der Gemein-
samkeit im Schutzzweck und Schutzgegenstand folgen!0.

Das muss uns in Zusammenhang mit der Pariser Verbandsiibereinkunft nicht
weiter bekiimmern, denn es stellt nicht ein materielles System von zu schiitzenden
immateriellen Gegenstdnden dar, sondern ein System der Voraussetzungen, unter
denen die nach nationalem materiellen Recht ausgestalteten Gegenstande im inter-
nationalen Rechtsverkehr geschiitzt werden sollen.

3. Grundlagen des Systems

Vier Prinzipien sind es , die ich als Pfeiler des Systems der Ubereinkunft gelten
lassen mochte: die Garantie der Gewdhrung subjektiver Rechte an gewerblichen
Eigentumsrechten, die Unabhingigkeit der Schutzrechte, die formale Gegenseitig-
keit und die Garantie eines minimalen Rechtsschutzes. Diese vier Prinzipien bedin-
gen sich gegenseitig; bricht man eines aus dem System heraus, kénnen die iibrigen
nicht wirksam bestehen bleiben.

7 G.H.C. Bodenhausen, (Kommentar zur) Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerb-
lichen Eigentums (deutsche Fassung, Koln 1971), Art. 1, Abs. (2), lit. k, Seite 16.

8 Vgl. die Diskussion der Theorien bei Wolfgang Fikentscher, Wettbewerb und gewerblicher
Rechtsschutz, Miinchen-Berlin 1958, Seite 142 ff.
Fikentscher (Anm. 8), Seite 148.

10 Heinrich Hubmann, Gewerblicher Rechtsschutz, Miinchen 1969, S. 2.
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3.1. Garantie subjektiver Rechte

Als erstes Prinzip habe ich die Garantie subjektiver Rechte bezeichnet. An-
spruch auf Schutz haben unter der Ubereinkunft die Angehorigen der Verbands-
lander!. Die Entstehungsgeschichte und die unbestrittene Rechtspraxis zeigen,
dass dieser Begriff natiirliche und juristische Personen, Kérperschaften, Unter-
nehmen erfasst2, Sie sind berechtigt, auf dem Gebiete des gewerblichen Eigentums
subjektive Rechte zu erwirken und zu besitzen, ihre Anspriiche daraus geltend
zu machen, eine umfassende Herrschaftsmacht auszuiiben. Dazu gehort die volle
Verfiigungsfreiheit: zur Begriindung und zur Aufhebung eines Schutzrechts, zur
Ubertragung, zur Gebrauchsiiberlassung, beschrinkt nur durch das Verbot des
Missbrauchs. Das zeigt sich in vielen Einzelvorschriften; sie betreffen die An-
meldung von Schutzrechten, ihre Bewahrung, Ubertragung und Durchsetzung. Be-
sonders deutlich kommt die Garantie der erwirkten subjektiven Rechte in der
Rechtsschutzbestimmung von Art. 10ter PVUe zum Ausdruck, wonach fiir die
Angehorigen der Verbandslinder geeignete Rechtsbehelfe zu sichern sind, und die
selbst den Verbinden und Vereinigungen, welche die beteiligten Gewerbetreiben-
den, Erzeuger oder Héndler vertreten, nach Massgabe der Landesgesetze das Auf-
treten vor Gericht und den Verwaltungsbehérden gestatten, um Verletzungshand-
lungen gegen Kennzeichenrechte zu unterdriicken.

Es folgt aus diesem Prinzip der Garantie subjektiver Rechte, dass die Pariser
Verbandsiibereinkunft weit mehr ist, als eine bloss fremdenrechtliche Regelung mit
kollisionsrechtlichen Elementen®, Die Garantie subjektiver Rechte setzt unmittel-
bar ein nationales System von Schutzrechten voraus, das solche Rechte zur Ent-
stehung zu bringen erlaubt.

3.2. Unabhdngigkeit der Schutzrechte

Als zweites Prinzip des Systems habe ich die Unabhingigkeit der Schutzrechte
genannt. Unabhéngig sind sie von den entsprechenden Schutzrechten in anderen
Landern, ob diese dem Verband angehoren oder nicht.

Fiir Patente ist dies ausdriicklich so geregelt'*. Gebrauchsmuster werden in der
Praxis gleich behandelt. Eine Ausnahme wird in der Praxis fiir sog. Einfiihrungs-
patente gemacht, wo ein Schutz gewihrt wird, der normalerweise nicht mehr er-
wirkt werden kann, und wo die Abhéngigkeit als Sicherung gegen Missbrauch
aufzufassen ist.

Fiir Marken wird die Unabhingigkeit ebenfalls ausdriicklich zugesichert, aber
dariiber hinaus wird noch prizisiert, dass es nicht auf die Hinterlegung, Eintragung

11 Art. 2 PVUe.

12 Bodenhausen (Anm. 7), Art. 2, Abs. (1), lit. b.

13 Dies wird von Friedrich-Karl Beier angenommen, in Hundert Jahre Verbandsiibereinkunft Ihre
Rolle in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, GRUR Int. 1983, 342 (unter Ziff. 3).

14 Art. 4 bis PVUe.



19

oder Erneuerung im Ursprungsland ankommen diirfe!’. Eine Ausnahme wird fiir
die sogenannte «telle-quellen-Marke gemacht, fiir die Marke, die hinsichtlich ihrer
Form nicht den Erfordernissen des nationalen Rechts entspricht, z.B. aus Zahlen,
Buchstaben, Familiennamen, Worten in bestimmten Sprachen oder Schriften be-
steht!s, Fiir diese «telle-quellen-Marken besteht eine enge Abhingigkeit von der
Eintragung im Ursprungsland!’.

Fiir die gewerblichen Muster und Modelle wird einzig gesagt, dass sie in allen
Verbandsldndern geschiitzt werden'®; in der Praxis besteht die gleiche Unabhiingig-
keit wie fiir die Patente.

Fir Handelsnamen, wie fiir Herkunfts- und Ursprungsbezeichnungen, bestehen
insofern besondere Verhiltnisse, als ihr tatsidchlicher Bestand im Ursprungsland
ihnen erst den Kennzeichnungscharakter gibt.

Aus der Unabhéingigkeit der nationalen Schutzrechte ldsst sich die Aufteilung des
Schutzrechtes nach Lindern, und damit das Territorialitdtsprinzip ableiten!®. Als
Rest des Universalitédtsprinzips kann das Priorititsrecht gesehen werden?, insofern
als eine vorschriftsméssige nationale Hinterlegung im Ursprungsland vorausgesetzt
wird, und eine auch sachgerechte Festlegung anderer Art nicht rechtsbegriindend
wirkt.

3.3. Gegenseitigkeit

Als drittes Prinzip des Systems habe ich die formelle Gegenseitigkeit genannt.
Das ist zwar ein allgemein vorauszusetzendes v6lkerrechtliches Prinzip und miisste
nicht fiir die Pariser Verbandsiibereinkunft als eine Besonderheit aufgefiihrt
werden. Seltsamerweise sind aber die Meinungen geteilt, ob die Ubereinkunft auf
die Gegenseitigkeit des Schutzes verzichtet hat oder ob diese dem System zugrunde
liege. Ganz sicher wird nicht die «materielle» Gegenseitigkeit verlangt, d.h. keine
Ubereinstimmung oder Aequivalenz des gewahrten Schutzes, denn die Uberein-
kunft verweist immer wieder auf die jeweilige nationale Regelung, und es werden
nur gewisse Mindestanforderungen materieller Art gestellt.

Nach G.H.C. Bodenhausen liegt der Ubereinkunft der Gedanke zugrunde, dass
die Gegenseitigkeit dadurch bereits geniigend gewidhrleistet ist, dass ein Staat der
Pariser Union beitritt; die Erfiillung der Verpflichtungen aus der Ubereinkunft
werde durch Art. 25 PVUe vorausgesetzt?!. Hans Ballreich hat dem entgegenge-
setzt, dass die Mitgliedschaft auch die Erfiillungsgewihrleistung beinhalten miisste,
was aber genau nicht der Fall sei??2. Indessen besteht mindestens die Erfiillungs-

15 Art. 6 PVUe.

16 Art. 6 quinquies, Abschnitt A (1); Bodenhausen (Anm. 7), lit. d, Seite 91.

17 Art. 6 quinquies, lit. D PVUe.

18 Art. 5 quinquies PVUe.

19 BGE 78 II 171.

20 Art. 4 PVUe.

21 Bodenhausen (Anm. 7), Art. 25 lit. b.

22 Hans Ballreich, Ist «Gegenseitigkeit» ein fiir die Pariser Verbandsiibereinkunft massgebliches
Volkerrechtsprinzip? (GRUR Int. 1983, 473). Das schliesst aber nicht aus, dass die Erfiillung
der Gegenseitigkeitsverpflichtung auf andere Weise angestrebt werden kann und wird.
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erwartung, und wie sehr diese eine Rolle spielt, zeigte sich denn auch in neuerer
Zeit, als gewisse Revisions-Vorschlige verworfen wurden, weil die Erfiillung der
Gegenseitigkeit nicht in ausreichendem Masse erwartet werden konnte??,

Dies alles scheint doch deutlich dafiir zu sprechen, dass die Erfiillung einer for-
mellen Gegenseitigkeitspflicht von den Verbandsldndern vorausgesetzt wird, wenn
sie auch im einzelnen liickenhaft sein mag. Wenn der Angehorige des Verbands-
landes vom Nachweis der Gegenseitigkeit befreit ist, braucht diese im konkreten
Fall nicht materiell zu bestehen, wenn sie nur grundsétzlich verwirklicht ist. So wird
der schweizerische Staatsangehorige in der Bundesrepublik Deutschland unter dem
Schutz der Ubereinkunft ein Gebrauchsmuster hinterlegen diirfen, obschon ein
konkretes Gegenrecht fehlt?,

Auch andere Anzeichen weisen darauf hin. Wenn in den Beziehungen zwischen
zwei Lindern Schwierigkeiten im gewerblichen Rechtsschutz entstehen, sind die
Regierungen regelmaissig bereit, zunidchst auf der technischen Ebene der Fachleute,
zum Beispiel der Patentamtsdirektoren, fiir Abhilfe zu sorgen. Dies fiihrt bis zur
Institutionalisierung, so wie dies bei den trilateralen Gesprichen des europiischen,
amerikanischen und japanischen Patentamtes der Fall ist. Zu den Gesprichsthemen
gehoren auch Begehren um Verbesserungen im Sinne der eigenen Fortentwicklung
des Rechtsschutzes. Dies wird durchaus mit der Forderung nach Gegenseitigkeit
verbunden.

Der Grundsatz der Gegenseitigkeit findet denn auch in der neueren Doktrin fiir
die Pariser Verbandsiibereinkunft immer mehr Anerkennung?s. Die dltere Ansicht
ist zumeist historisch, aus der Entstehungsgeschichte der Ubereinkunft heraus
begriindet?; sie nimmt nicht Riicksicht auf die Revisionen der Ubereinkunft vor
allem von 1958 in Lissabon und 1967 in Stockholm, und die dadurch bewirkten
Systemidnderungen (vor allem durch die Einfithrung der heutigen Art. 25 PVUe?
iiber die Verpflichtung zur Anwendung der Vereinbarung und 28 PVUe iiber die
Beilegung von Streitigkeiten).

Nicht tragendes Prinzip, sondern eine normale Anwendung des Volkerrechts
stellt die Inldandergleichbehandlung dar28. Es hat zwar Stimmen gegeben, die diese
Inlandergleichbehandlung auf das Interesse zuriickfithren wollten, Schutzrechte an
Auslander zu erteilen, damit die eigene Forschung und Technik Nutzen ziehen, und
die eigene Industrie sie anwenden kdnne. So liege es im egoistischen Interesse jeden
Landes, die Inlinderbehandlung grossziigig zuzugestehen. Es ldge in diesem Falle
ein eigenstdndiges Motiv fiir die Inlinderbehandlung vor. Aehnliche Gedanken hat
man auch bei der Beurteilung der Inlidndergleichbehandlung im Falle von Handels-

23 So bei der Ablehnung eines bedingungsfreien Prioritétsrechts fiir Erfinderscheine, Art. 4, lit. I
PVUe.

24 Ballreich (Anm. 32) zeigt auf, dass «Gegenseitigkeit» keine «Aequivalenz» bedeuten muss,
S. 472.

25 Art. 2 PVUe. - Sie ist Ausdruck des allgemeinen volkerrechtlichen Grundsatzes der Nichtdis-
kriminierung, vgl. Hans Ballreich, Enthélt das GATT den Weg aus dem Dilema der stecken-
gebliebenen PVUe-Revision? (GRUR Int. 1987, 753, Ziffer 8 c).

26 So Beier (Anm. 13), S. 343, Ziffer 4.

27 Ballreich (Anm. 22) S. 472, Ziffer 7.

28 Art. 2 PVUe.
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vertrigen gemacht?®. Tatsichlich ist von einem wirksamen Patentsystem, das auch
fiir auslandische Erfinder attraktiv ist, eine Férderung der eigenen technologischen
Stellung zu erwarten. Aber die jiingsten Erfahrungen zeigen, dass man in der Regel
nicht nur in der Lage ist fremde Techniken zu rezipieren, sondern die eigenen techni-
schen Errungenschaften im Ausland nutzbar zu machen. In diesem Austausch von
Techniken liegt die Erwartung einer Starkung der eigenen Wirtschaft, und sie ldsst
sich mittels des Patentsystems nur durchfiihren, wenn die Gegenseitigkeit gesichert
ist. In diesem Sinne kénnte die Inldndergleichbehandlung sogar als ein Anwen-
dungsbeispiel der Gegenseitigkeitsregelung aufgefasst werden. Die Inldandergleich-
behandlung an sich ist denn auch nichts singuléres, sondern Ausdruck einer dlteren
Auffassung des Volkerrechts. Sie hat sich als ungeniigend erwiesen, wenn im Schutz-
land mangels ausreichender Gesetze und Gerichtsorganisation der Rechtsschutz
ungeniigend blieb. Deshalb stehen heute die Grundsitze der Nichtdiskriminierung
und des Mindest-Standards im Vordergrund?®, die zusammen erst die erwiinschte
Wirkung erreichen. Es liesse sich daher ohne die ausdriickliche Vorschrift des
Art. 2 PVUe auskommen, weil ihre Wirkung anderswie (und auf besserer Grund-
lage) gesichert ist. Aber ohne Gegenseitigkeitserwartung hitte die Ubereinkunft
keinen Bestand (die Krise der gegenwirtigen Revisionskonferenz liegt ja weitgehend
darin begriindet, dass die Gegenseitigkeitsverpflichtung fiir gewisse Staaten-
gruppen beseitigt werden soll).

3.4, Garantie minimalen Rechtsschutzes

Als viertes (und letztes) Prinzip des Systems der Pariser Verbandsiibereinkunft
habe ich die Garantie eines minimalen Rechtsschutzes genannt?. Es handelt sich
dabei nicht um «harmonisiertes», d.h. materiell vereinheitlichtes Recht, sondern
um Rahmenvorschriften, die den Schutzrechten den notwendigen Riickhalt geben
sollen.

In diesem Sinne wird beispielsweise gefordert, dass die gewerblichen Muster und
Modelle in allen Verbandsldandern geschiitzt werden3?, ebenso die Fabrik- und Han-
delsmarken??, die Dienstleistungsmarken34, der Handelsname33. Von gewisser Seite
wird geltend gemacht, dass keine derartige spezielle Vorschrift fiir Erfindungs-
patente bestehe, woraus abgeleitet wird, die Verbandsldnder seien nicht verpflichtet,
entsprechende Schutzrechte zu gewihren. Diese Argumentation muss daran schei-
tern, dass die vielen Verpflichtungen der Verbandslidnder, die sich auf Patente bezie-
hen, nicht erfiillt werden konnten, wenn das nationale Recht kein Patentsystem
kennte?6.

29 Ignaz Seidl-Hohenveldern, Vélkerrecht (5. Auflage) K6ln 1984, Rdn. 1175.

30 Ballreich (Anm. 25) S. 752 f., Ziffer 7a; Seidl-Hohenveldern (Anm. 26) Rdn. 1175 ff.
31 Vgl. Beier (Anm. 13), S. 343 f,, Ziffer 5.

32 Art. 5 quinquies PVUe.

33 Art. 6 quinquies PVUe.

34 Art. 6 sexies PVUe.

35 Art. 8 PVUe,

36 Bodenhausen (Anm. 7), Art. 1, Abs. (2), lit. k.
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Eine weitere Gruppe von materiellen Bestimmungen ist defensiver Art. Es sollen
Schutzrechte vor der Léschung bewahrt werden, solange noch nicht geniigend Zeit
geboten wurde, um sie auszuiiben oder in Gebrauch zu nehmen. Es soll die Einfuhr
der geschiitzten Erzeugnisse nicht den Verfall des Schutzrechts bewirken3’. Auch
darf der Bestand des Schutzrechtes nicht davon abhingig gemacht werden, ob das
Erzeugnis einen Hinweis auf dieses (z.B. ein Patentzeichen) trigt38. Die Beschaf-
fenheit des Erzeugnisses, oder das gesetzliche Verbot oder die Beschriankung des
Vertriebs einer Ware diirfen nicht zur Verweigerung der Eintragung der Marke und
der Erteilung eines Patentes fithren?,

Auch zur Sicherung des Rechtsschutzes sind Vorschriften aufgestellt worden;
besonders ausfiihrlich sind sie fiir Marken und fiir Herkunfts- und Ursprungs-
bezeichnungen®. Die Verpflichtung zur Einrichtung eines besonderen Amtes fiir
gewerbliches Eigentum und eine Zentralhinterlegungsstelle* kann in diesen Zu-
sammenhang gestellt werden.

Im weiteren wird im Rahmen der Gegenseitigkeitserwartung vorauszusetzen sein,
dass der international iibliche Mindeststandard an materiellen Schutzbestimmun-
gen verwirklicht wird, wie sie z.B. die Mustergesetze der OMPI vorsehen.

3.5. Das Zusammenwirken der vier Prinzipien

Als die vier systembildenden Prinzipien haben wir die Garantie subjektiver
Rechte, die Unabhingigkeit der Schutzrechte, die Gegenseitigkeit und die Garantie
eines minimalen Rechtsschutzes kennen gelernt.

Sie wirken gemeinsam zum erwiinschten Ergebnis zusammen. Wiirden keine
Schutzrechte erteilt, aus denen subjektive Rechte entstehen, und wiren sie nicht
frei verfiigbar, so bestiinde ein staatlich gelenktes System, das zu einer Form der
Privilegienrechte zuriickfithren miisste. Waren die Schutzrechte nicht unabhén-
gig, so wire nicht nur die Anpassung an die Erfordernisse eines fremden Rechts-
und Wirtschaftssystems erschwert, sondern es wiren die Freiheit in der Be-
stimmung iiber die Form und den Inhalt des Schutzrechts, wie auch die Verfiig-
ungsfreiheit, beeintrachtigt. Sofern die Gegenseitigkeit, ein fiir das Volkerrecht
allgemein massgebliches Prinzip, nicht mindestens erwartet wiirde, hitte die ge-
samte Ubereinkunft kaum mehr Bestand. Und wire nicht ein Mindestmass an
Rechtsschutz vorgeschrieben, wiirde die Ubereinkunft nur noch eine leere Hiille
sein.

37 Art. SA, Abs. 1 PVUe.

38 Art. 5D PVUe.

39 Art. 7 bezw. 4 quater PVUe.
40 Art. 9, 10 und 10ter PVUe.
41 Art. 12 PVUe.
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4. Organisation

Das System der Pariser Verbandsiibereinkunft ist in eine Organisation einge-
bettet, die sich als Verband zum Schutze des gewerblichen Eigentums bezeichnet.
Wie Hans Ballreich nachweist, ist der Begriff des «Verbandes», wie ihn die Uberein-
kunft verwendet, historisch so zu verstehen, dass er zweckbezogen , iiber Staats-
grenzen hinaus wirksam und fiir den Beitritt eines jeden Staates offen sein wollte,
ohne organisatorische Durchgestaltung und auf die Dauer angelegt“2. Das hat sich
mit der Stockholmer Revision von 1967 geandert.

4.1. Der Verband als internationale Organisation

Der Verband ist heute volkerrechtlich als Internationale Organisation aufzu-
fassen*}; er verfiigt iiber Organe, die seinen Willen zum Ausdruck bringen und er
verfolgt einen Zweck, der - von einem einzelnen Staat vorgenommen - zu dessen
Hoheitsaufgaben zidhlen wiirde4.

Der Generaldirektor vertritt den Verband, und die Verwaltungsaufgaben werden
vom Internationalen Biiro wahrgenommen*. Das hdchste Organ ist die Versamm-
lung des Verbandes, die fiir die Erhaltung und die Entwicklung des Verbandes und
die Anwendung der Ubereinkunft verantwortlich ist%, unterstiitzt vom Exekutiv-
ausschuss’. Nur kurz erwdhnen will ich die Tochterorganisationen, die aufgrund
von Sonderabkommen*® gebildet wurden, so das Madrider Markenabkommen als
wohl best bekanntes Beispiel. Sie haben den Vorschriften der Ubereinkunft zu ent-
sprechen.

Das internationale Biiro ist zugleich das Sekretariat der Weltorganisation fiir
geistiges Figentum®, sodass der Pariser Verband tatsichlich von dieser verwaltet
wird®0,

Die Pariser Verbandsiibereinkunft ist demnach mehr als ein multilaterales Uber-
einkommen, das Verhaltensregeln aufstellt. Sie schafft eine Organisation mit eige-
nen hoheitlichen Befugnissen. Das mag durch die Anerkennung der OMPI als
spezialisierte Sonderorganisation der Vereinten Nationen bestirkt worden seins!.
Diesen gegeniiber ist sie zur Koordination ihrer Titigkeit mit andern Organisa-
tionen verpflichtet, mit dem Ziel, innerhalb der UNO allein im gewerblichen
Rechtsschutz titig zu sein.

42 Ballreich (Anm. 22), S. 473, Ziff. 2.

43 Ballreich (Anm. 22), S. 473, Ziff. 1.

44 Seidl-Hohenveldern (Anm. 29), Rdn. 599.

45 Art. 15 PVUe.

46 Art. 13 PVUe.

47 Art. 14 PVUe.

48 Art. 19 PVUe.

49 Ubereinkommen zur Errichtung der Weltorganisation fiir geistiges Eigentum, vom 14. Juli
1967, SR. O. 230, Art. 9.

50 Art. 4 (i) des Ubereinkommens vom 14. Juli 1967 (Anm. 49).

51 Accord entre POrganisation des Nations Unies et ’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle, La Propriété Industrielle, 1975, 3 ff.
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4.2. Die Anwendung des Systems

Zu einem wirksamen internationalen System des gewerblichen Rechtsschutzes
gehort auch die Moglichkeit , es durchzusetzen. Wenn das System in einem Verband
eingebettet ist, erwartet man, dass dieser fiir die Durchsetzung sorgt. Die Frage
nach der Durchsetzung der Ubereinkunft hat in den letzten Jahren viel zu reden ge-
geben. Tatsédchlich sind die formellen Mittel, die die Ubereinkunft dem Verband
zur Verfiigung stellt, recht bescheiden. Die Versammlung des Pariser Verbandes hat
zwar die Aufsicht iiber die Anwendung der Ubereinkunft zu fithrens2, jedoch han-
delt es sich bloss um die Sicherstellung der Durchfiihrung des Abkommens durch
die Organe des Verbandes, vor allem des Sekretariats, und nicht um seine Anwen-
dung durch die Gesetze, die Verwaltung und die Gerichte der Verbandsldnder.

Eine gewisse Handhabe besitzt der Verband damit, dass das Internationale Biiro
den Verbandslindern Auskiinfte iiber Fragen des gewerblichen Eigentums zu
geben hat*¢, und diese konnen sich auch auf die Anwendung der Ubereinkunft
beziehen. Jedoch setzt die Bestimmung voraus, dass das betreffende Verbandsland
die Auskunft verlangt; von sich aus darf der Verband nicht titig werden und die
Fille, in welchen das Internationale Biiro zur Auslegung der Ubereinkunft aufge-
fordert wird, sind relativ selten.

Die Ubereinkunft sicht denn auch nicht vor, dass der Verband selber bei Ver-
stOssen tdtig werden darf, sondern iiberldsst die Austragung von Streitfragen den
beteiligten Verbandslandern selber’s. Diese werden vorerst auf den Verhandlungs-
weg gewiesen. Im Falle eines Misserfolgs sind sie aufgefordert, eine Klage vor dem
Internationalen Gerichtshof zu erheben, oder eine andere Regelung zu vereinbaren.
Die Verbandsliander kénnen allerdings erkldren, sich dieser Vorschrift nicht zu
unterwerfen’s,

Die formellen Zwangsmittel zur Durchsetzung der Ubereinkunft sind, wie es
sich zeigt, wenig attraktiv. Als wirksamer werden gegenwirtig die moralischen
Druckmittel betrachtet, so die 6ffentliche Brandmarkung eines Verbandslandes
als moglicher Verletzer von Vorschriften, mit der Folge der Untersuchung eines
Sachverhaltes durch ein Verbandsorgan. Jedenfalls wird uns seitens der Kenner
des GATT berichtet, die Untersuchung von Verstdssen durch den Rat und die
Empfehlung von Abhilfen durch einen «Panel» mache es meist iiberfliissig, den
Zwangsmechanismus der Vergeltungsmassnahmen einzusetzen. Es wire denkbar,
dass der Pariser Verband aus dieser Erfahrung Nutzen ziehen wiirde: die Schaffung
eines Organs, das Vorwiirfe iiber die Verletzung von Verpflichtungen aus der Uber-
einkunft in kontradiktorischem Verfahren zu untersuchen und gegebenenfalls
Vorschldge fiir eine Regelung vorzulegen hitte, ist aber vollig unrealistisch. Ein
Ersatz kann aber darin gesehen werden, dass die Verbandsldnder vermehrt mittels

52 Art. 13, Abs. 2, lit. a, Absatz i PVUe.

53 Bodenhausen (Anm. 7), Art. 13, lit. d (S. 139).

54 Art. 15, Abs. 4 PVUe.

55 Art. 28 PVUe.

56 Den Verbandslindern steht es offen, einer Klage vor dem Gerichtshof beizutreten.
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gezielter (und dokumentierter) Anfragen im Sinne des Art. 15, Abs. 4 PVUe an
das Internationale Biiro gelangen, mit dhnlicher Wirkung nach aussen wie eine
Verurteilung durch ein besonderes Organ. Die Regierungen wiren damit in der
Lage, eine gewisse Entwicklung und Fortfithrung des Verbandsrechts auf einer
technischen Ebene anzustreben, ohne dass dafiir eine Revision des Textes erforder-
lich wiirde.

Zum Thema der Anwendung der Ubereinkunft méchte ich indessen beifii-
gen, dass eine Differenzierung geboten ist. Gewissen Liandern wird vorgeworfen,
dass ihr Patentsystem oder ihr Markenschutzsystem unzulinglich, oder sogar dis-
kriminatorisch sei. Es gibt Fille, in welchen der Rechtsschutz objektiv unge-
niigend ist, oder wo in der Ausiibung der Rechte Bedingungen auferlegt werden,
die mit dem Grundsatz der Bewahrung wohl erworbener Rechte oder der Ver-
fiigungsfreiheit schwer vereinbar sind. Wo solche Regelungen bestehen, die den
anerkannten Mindeststandard (z.B. wie er in den Mustergesetzen der OMPI nie-
dergelegt ist) nicht gewihrleisten, wird man sie als vSlkerrechtswidrig auffassen
diirfen, und es stehen zur Abwehr die diplomatischen Mittel zur Verfiigung, die das
Voélkerrecht bereithilt. Es wiirde hier auch der Raum gesehen werden koénnen, in
welchem die Regierungen gezielte Anfragen gemiss Art. 15 PVUe an die OMPI
richten kénnten.

Jedoch sind diese Fille zu unterscheiden von jenen, in denen das nationale
System des gewerblichen Rechtsschutzes als solches die Erfordernisse der Pariser
Verbandsiibereinkunft erfiillt, aber wo im Einzelfall wegen Méngeln des Rechts-
schutzsystems die Anwendung mangelhaft ist. Das kann dort der Fall sein, wo
die Gerichtsorganisation oder das Verfahrensrecht untauglich sind, oder wo die
Gerichte mit Personen unzureichender Erfahrung, und mit fehlendem technischem
und wirtschaftlichem Verstandnis, besetzt sind.

Wer einen Prozess verliert und das auf ein unzureichendes Verfahrensrecht oder
fehlenden Sachverstand des Richters zuriickfiihrt, wird nicht in der Lage sein, die
institutionellen Abwehrmittel anzuwenden. Umso gefdhrlicher sind derartige Un-
zulidnglichkeiten; die OMPI sucht ihnen mit Ausbildungskursen zu steuern, was
wohl der einzig mogliche Weg ist. Hier besteht aber auch ein wichtiges Betitigungs-
feld fiir die privaten internationalen Organisationen.

4.3. Direkte Anwendbarkeit

Wo die Gesetzgebung eines Verbandslandes unzulidnglich ist, kann unter Um-
stinden das Verbandsrecht direkt eingreifen, und zwar mittels seiner Bestimmun-
gen, die ihrem Wortlaut nach den Einzelnen innerstaatlich unmittelbar berechtigten
(«self-executing»). Die Anwendung solcher Bestimmungen ist in den einzelnen
Verbandsldndern jedoch derart unterschiedlichen Regeln (meist des Verfassungs-
rechts) unterworfen, dass ein Uberblick nur schwer zu gewinnen wire. Der Text der
Ubereinkunft macht die Auslegung auch nicht immer leicht. Wenn zum Beispiel der
Art. 8 PVUe festlegt, der Handelsname werde in allen Verbandsldndern geschiitzt,
kann man darin das Recht des ausldndischen Trigers des Handelsnamens sehen,
sich auf das innerstaatliche Firmenrecht zu berufen, oder - wie es das Schweizeri-
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sche Bundesgericht getan hat - darin eine blosse Verpflichtung des Verbandslandes
zur Gewihrleistung des Schutzes sehen®’.

5. Die Revision

Der Uberblick iiber das System der Pariser Verbandsiibereinkunft wire nicht
vollstindig, wenn wir uns nicht iiberlegen wiirden, inwiefern die gegenwértigen
Revisionskonferenzen - sie wurden im Februar 1980 aufgenommen - eine System-
dnderung zu bewirken suchen.

5.1. Vorgeschlagene Systemverdnderungen

Eine kurze Analyse der extremeren Forderungen kénnte wie folgt aussehen: Die
Garantie subjektiver Rechte, als erstes, wiirde noch insofern bestehen, als es dem
Entschluss des Einzelnen obliegt, ob er ein Schutzrecht erwirken will. Beschrinkt
(oder virtuell aufgehoben) wiren die Verfiigungsfreiheit (z.B. durch ausschliessliche
Zwangslizenzen und die Verschirfung der Griinde fiir den Verfall des Schutzrechts).
Die Unabhingigkeit der Schutzrechte wiirde eingeschriankt, indem das Verbands-
land berechtigt wire, den Bestand des Rechts davon abhidngig zu machen, dass im
Ursprungsland ein entsprechendes (gepriiftes) Schutzrecht besteht. Die Gegen-
seitigkeit wiirde in allen diesen Bereichen aufgehoben, auch der Mindest-Standard;
zudem wire hinsichtlich der Gebiithren, der Dauer des Priorititsrechts usw. eine
einseitige Lastenverteilung vorgesehen. Die Garantie eines minimalen Rechts-
schutzes wiirde ebenso und zwar durch gezielte Massnahmen beeintrachtigt, zum
Beispiel durch die Versagung des Schutzes der unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse
fiir im Ausland hergestellte Erzeugnisse.

5.2. Ausweg iiber Sondervertrige

Es kann nicht verwundern, dass die Industrieldnder einer derartigen Verdnderung
des Systems der Pariser Verbandsiibereinkunft nicht zustimmen; sie kdme in ge-
wisser Hinsicht einer Zerstérung gleich. Jedoch geniigt eine blosse defensive Hal-
tung nicht. So lange die gegenwirtige Revisionskonferenz andauert, ist jede Ver-
besserung des Inhalts der Ubereinkunft ausgeschlossen. Die Verhandlungen iiber
einen Ausweg aus dieser Lage erfolgen hinter geschlossener Tiire zwischen den Ver-
tretern der drei Blocke der Industrieldnder, der sozialistischen Linder und der
Entwicklungslidnder, nebst China. Fortschritte sind seit lingerer Zeit fiir den Aus-
senstehenden nicht erkennbar. Die angesichts der raschen technischen und wirt-
schaftlichen Entwicklung erforderliche Weiterfiihrung des Verbandsrechts kann bei

37 BGE 79 II 307; das Bundesgericht gelangte zur Anwendung des Gesetzes iiber den unlauteren
Wettbewerb.
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dieser Lage wohl einzig mittels Sonderabkommen nach Art. 19 PVUe gesucht wer-
den; die Beratungen iiber eine Harmonisierung gewisser materieller Bestimmungen
des Patentrechts (und bald auch des Markenrechts) sind in vollem Gange. Eine volle
Vereinheitlichung soll und kann nicht angestrebt werden; schon Friedrich Meilis®
hielt nicht viel von den Schwirmereien fiir ein Weltrecht; kithne Gesichtspunkte
mit leuchtenden Zukunftsbildern verglich er mit juristischen Raketen, die den Hori-
zont kurz erhellen, die aber keinen weiteren Eindruck als den der Heiterkeit hinter-
lassen.

Die Sonderabkommen iiber harmonisiertes Recht wiirden nur fiir einen be-
schriankten Kreis der Verbandsliander annehmbar werden kénnen, und die jahr-
zehntelange Aera der Universalitit des Verbandes und seines Ubereinkommens wird
bei einer solchen Entwicklung in Frage gestellt. Wie Hans Ballreich hervorhebt,
wird man sich, wenn Kompromisse nicht zustande kommen, auf die im Institut der
Gegenseitigkeit enthaltenen Moglichkeiten besinnen wollen, was die noch bestehen-
de Einheit des auf der Pariser Verbandsiibereinkunft beruhenden Systems des ge-
werblichen Rechtsschutzes gefihrden wiirdes?,

5.3. Ausweg iiber das GATT

Einen weiteren Weg fiir die Entwicklung des gewerblichen Rechtsschutzes sucht
man gegenwirtig im Rahmen des GATT® zu finden. Auch hier werden die Ver-
handlungen auf Regierungsebene in geschlossenen Sitzungen gefiihrt, aber die
Berichte, die der GATT in seinem Nachrichtenblatt «Focus» herausgibt, zeigen,
dass die Bestrebungen eher dahin gehen, einheitliche materielle und verfahrens-
rechtliche Bestimmungen zu erarbeiten, wobei man durchaus auf dem Boden des
materiellen Systems der Pariser Verbandsiibereinkunft steht.

Man hat als Ziel das Stichwort der «Super-PVUe» geprigt, und manche sind in
der Beurteilung der Erfolgsaussichten zuriickhaltend. Vom Gesichtspunkt der Pari-
ser Verbandsiibereinkunft aus gesehen, ist es nur zu begriissen, dass die Initiative
des GATT das Denken auf die Notwendigkeit materieller Neuregelungen im ge-
werblichen Eigentum lenkt; nur schade, dass es nicht im Rahmen des Pariser Ver-
bandes moglich war. Dass die Verhandlungsgruppe im GATT die Ziele sehr hoch
steckt, entspricht einer Lebensweisheit, die im russischen Sprichwort Ausdruck ge-
funden hat, wonach wer auszieht, einen Baum zu fillen, sich vornehmen muss, den
ganzen Wald umzulegen.

58 Dr. F. Meili, Die Prinzipien des Schweizerischen Patentgesetzes, Ziirich 1890, Seite 112 f.
59 Ballreich (Anm. 22) Seite 476.
60  Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen, vom 30. Oktober 1947, SR 0.632.21.
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Unlauterer Wettbewerb durch systematische Anniherung
an fremde Ausstattungen

Beat Messerli, Fiirsprecher, Ziirich

Ein hervorstechendes Merkmal des am 1. Mirz 1988 in Kraft gesetzten UWG be-
steht in einer gegeniiber dem bisherigen Recht betrichtlich erweiterten Liste von
Tatbestinden unlauteren Wettbewerbs. Dabei handelt es sich nur teilweise um
grundlegende Neuerungen. In einigen Bestimmungen wird lediglich nachvollzogen
und erweitert, was die Rechtsprechung unter dem alten Recht vorgezeichnet hat. Als
Beispiel ist die vergleichende und anlehnende Werbung zu nennen, wozu bereits
eine gefestigte Praxis besteht!. Bescheidene Ansitze finden sich auch in der Recht-
sprechung zur Lockvogelwerbung? und zum Leistungsschutz3.

Indessen sucht man im neuen UWG vergeblich nach einem Tatbestand, den
die Rechtsprechung zur Generalklausel bereits vor geraumer Zeit geprégt hat: der
systematischen Anndherung an fremde Ausstattungen. Diese auffillige Liicke hat
einen zweifachen Grund. Erstens hat das Bundesgericht, nachdem es ein solches
Vorgehen im Jahre 1978 grundsitzlich als unlauter bezeichnet hatte, erst kiirzlich
einen Anwendungsfall gefunden. Der Tatbestand entbehrt somit noch weitgehend
klarer Konturen. Die Voraussetzungen, damit die systematische Anndherung im
neuen UWG zu einem Sondertatbestand hitte erhoben werden kénnen, waren da-
her nicht gegeben, umso weniger, als man auch einen entsprechenden Straftat-
bestand hitte formulieren miissen*. Zweitens hat das Bundesgericht in denjenigen
Fillen, wo es die Frage nach einer systematischen Annidherung iiberhaupt aufwarf,
dusserste Zuriickhaltung an den Tag gelegt. Der Gesetzgeber sah offensichtlich
keinen Anlass, von dieser Haltung abzuweichen.

Auch in Zukunft wird somit die Generalklausel einzige Grundlage fiir die Er-
fassung der systematischen Anniherung sein. Dies bedeutet, dass die Gerichte den
Tatbestand auch kiinftig nur in krassen Fillen als erfiillt betrachten werden, kommt
doch gerade bei der Anwendung der Generalklausel dem Gedanken besonderes Ge-
wicht zu, dass spezialrechtlich nicht oder nicht mehr geschiitzte Arbeitsergebnisse
grundsitzlich nicht auf dem Weg iiber das UWG Schutz erlangen sollen.

Gerade dieser Grundsatz hat das Bundesgericht in seinem wegweisenden Ent-
scheid aus dem Jahre 1978 bewogen, eine systematische Annidherung an das Er-
fordernis zu kniipfen, der Nachahmer miisse sich an eine ganze Reihe von Ausstat-
tungen eines bestimmten Konkurrenten heranschleichen. In der Literatur ist diese

vgl. z.B. BGE 104 11 124 E. 2.

vgl. z.B. BGE 107 I1 277 E. 4c.

vel. z.B. Mitt. 1983/2, 76 («Katalogfotos»); SMI 1987, 94 («Katalogfotos II»).

Botschaft zu einem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vom 18. Mai 1983,
BBI 1983 II 1042.

N N
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rein quantitative Betrachtungsweise auf Widerspruch gestossen®. Es darf aber
nicht iibersehen werden, dass das Bundesgericht in seiner spéteren Rechtsprechung
unter ein und demselben Begriff der systematischen Annidherung im Grunde ge-
nommen zwei Sachverhalte ins Auge gefasst und eine Hiufung von Nachahmungen
nur im einen Fall - und hier v6llig zu Recht - verlangt hat. Eine derartige Unter-
scheidung wird in den betreffenden Urteilen freilich nur angedeutet. Sie heraus-
zuarbeiten, ist Ziel des folgenden Beitrags.

Die Grundlage fiir seine neuere Rechtsprechung zur systematischen Anniherung
schuf das Bundesgericht mit BGE 102 II 292 («Lattoflex»), zweifellos einem der
wichtigsten wettbewerbsrechtlichen Urteile der jiingeren Vergangenheit. Es aner-
kannte darin, dass eine vergleichende Werbung, welche weder unwahr, noch irrefiih-
rend, noch unnétig verletzend ist, gleichwohl gegen Treu und Glauben verstossen
kann, sofern der gute Ruf eines Mitbewerbers oder seines Produkts ausgebeutet
wird oder werden soll. Unabhingig davon, ob der Entscheid sich in die frithere
Rechtsprechung einfiigté oder einen Neubeginn markiert’, ist er bedeutsam, stellt
er doch einen eindriicklichen Appell an den Richter dar, der in Art. 1 ZGB veranker-
ten Aufgabe der Rechtsfortbildung nachzukommen und ein bestimmtes Verhalten,
welches sich nicht zwangslos unter einen der Sondertatbestinde des UWG sub-
sumieren l4sst, im Licht des allgemeinen Gebots von Treu und Glauben zu wiirdi-
gen. Insofern vermittelte «Lattoflex» zweifellos wichtige Impulse fiir das zwei Jahre
spater gefillte Urteil BGE 104 II 322 («Stiefelmodelle»). Darin sprach sich das
Bundesgericht erstmals fiir die Unzulassigkeit der systematischen Anndherung an
fremde Ausstattungen aus, nachdem es diese Frage in BGE 95 II 191 («Tobler
Mint») und 95 II 461 («Parisiennes») noch offen gelassen hatte®. Grundlage fiir
diese Praxisinderung im Ausstattungsrecht ist aber «Lattoflex» noch in anderer
Hinsicht. Das Bundesgericht stellte namlich entscheidend darauf ab, dass die Be-
klagte es darauf abgesehen hatte, den guten Ruf der Kligerin und ihres gut ein-

5 Max Kummer, Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 1979, ZBJV
117 (1981) 159 f.; Lucas David, Die Gerichtspraxis zur sklavischen Nachahmung von Waren-
formen, Mitt. 1983/2, 21; Kaspar Spoendlin, Schmarotzerkonkurrenz im schweizerischen
Recht, in: La concurrence parasitaire en droit comparé, Comparativa 19 (Genf 1981) 116.

6 Das Bundesgericht verweist auf BGE 58 I1 459 und fiihrt aus, der darin ausgesprochene Grund-
satz iiber die Unlauterkeit der Ausbeutung des guten Rufs eines Mitbewerbers oder seines Er-
zeugnisses lasse sich zwangslos auf den vorliegenden Fall iibertragen (S. 296). Ferner ruft es eine
ganze Reihe von Prédjudizien zur anlehnenden Werbung in Erinnerung (S. 294 ff.).

7 In diesem Sinne Bernard Dutoit, La réclame comparative vraie et objective ou la quadrature
du cercle, in: Recht und Wirtschaft heute, Festgabe zum 65. Geburtstag von Max Kummer,
herausgg. von H. Merz und W.R. Schluep (Bern 1980) 317.

8 1In beiden Entscheiden beschrinkte sich das Bundesgericht allerdings auf die Frage, ob die
schrittweise Anndherung einer urspriinglich deutlich abweichenden Einzelausstattung an ein
Konkurrenzprodukt unlauter sei.
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gefiihrten Erzeugnisses der eigenen Werbung dienstbar zu machen. Dass es darauf
ankommt, welches Zie/ mit einer Nachahmung verfolgt wird, betonte das Bundes-
gericht auch in «Stiefelmodelle», indem es ausfiihrte, die systematische Annzhe-
rung an fremde Ausstattungen sei unlauter, sofern sie darauf angelegt sei, den guten
Ruf der Konkurrenzprodukte auszubeuten®.

11

In «Stiefelmodelle» stand zur Diskussion, ob die Beklagte von der Kligerin ver-
triebene Stiefel (Panda, Luchs, Sheriff) nachgeahmt und dadurch Modellrechte ver-
letzt, eventuell unlauteren Wettbewerb begangen hatte. Das Bundesgericht verneinte
beides. Unter dem Gesichtspunkt der Generalklausel anerkannte es aber grundsitz-
lich und erstmals, die systematische Haufung raffinierter Nachahmungen bis an die
Grenze des Unzuldssigen sei mit Treu und Glauben ebensowenig vereinbar wie eine
einmalige genaue Nachahmung, sofern sie wie diese darauf angelegt sei, den guten
Ruf des Konkurrenzerzeugnisses in schmarotzerischer Weise auszubeuten (a.a.0.
S. 334). Ein unlauteres Vorgehen in diesem Sinne konnte aber nach Ansicht des
Bundesgerichts der Beklagten deshalb nicht vorgeworfen werden, weil diese bloss
drei Modelle'® und mithin nur einen kleinen Teil des gesamten von der Kligerin
vertriebenen Sortiments nachgeahmt hatte. Auch ihr eigenes Verkaufsprogramm
umfasste weit mehr Produkte. Indirekt stellte das Gericht damit den Grundsatz auf,
unlauterer Wettbewerb im Sinne der Generalklausel setze auf dem Gebiet des Aus-
stattungsschutzes voraus, dass der Verletzer eine Vielzahl von Erzeugnissen eines
Mitbewerbers nachahme. Dieses Erfordernis steht nach den Ausfiihrungen des Bun-
desgerichts im Zeichen bewusster Zuriickhaltung, ein Verhalten, das modellrecht-
lich nicht zu beanstanden ist und auch nicht unter einen der Sondertatbestande des
UWG fillt, gleichwohl als unlauter zu ahnden. Neben der Uberlegung, dass von der
Generalklausel als einem subsididren Rechtsbehelf nur zuriickhaltend Gebrauch
gemacht werden sollte, sprechen freilich in einem Fall, wie er in «Stiefelmodelle» zu
beurteilen war, noch andere Griinde dafiir, eine Hiufung von Nachahmungen zu
verlangen. Darauf ist zuriickzukommen.

Methodisch gesehen, findet die Zuriickhaltung des Bundesgerichts ihren Nieder-
schlag in der Bemerkung, die Generalklausel kénne nur unter besonderen Um-
stidnden zum Tragen kommen. Diese Formel, die den Ausnahmecharakter unter die
Generalklausel fallender Sachverhalte betont, deutet darauf hin, dass das Bundes-
gericht den Riickgriff auf die Generalklausel nur bei offensichtlichem Rechtsmiss-

9 Der eherne Grundsatz, unlauterer Wettbewerb setze weder bosen Glauben noch ein Verschulden,
sondern bloss ein objektiv gegen Treu und Glauben verstossendes Verhalten voraus (vgl. etwa
BGE 104 11 58 E. 2), wird durch diese Praxis etwas aufgeweicht. Das subjektive Moment lésst
sich zumindest als Indiz fiir die Widerrechtlichkeit eines bestimmten Verhaltens durchaus her-
anziehen (Spoendlin (zit. Anm. S] 117).

10 In Tat und Wahrheit lagen urspriinglich sechs Modelle im Streit. Indessen beschrinkte die
Kligerin ihr Rechtsbegehren im Verlauf des Prozesses auf die genannten drei Stiefel.
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brauch zulisst und insofern einen dhnlichen Massstab wie unter Art. 2 Abs. 2 ZGB
anlegt. Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang BGE 103 II 211 («Choco-
Dragées»): In diesem Fall hatte die Beklagte zu guter Letzt geltend gemacht, die
Nachahmung der strittigen Dose beschrinke sich auf nicht monopolisierbare Ele-
mente, weshalb eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG
ausscheide. Sie musste sich aber vom Bundesgericht sagen lassen, es handle sich um
einen krassen Fall von Nachahmung und sie habe offensichtlich in der Absicht ge-
handelt, Kédufer irrezufiihren und aus dem Goodwill der Kldgerin Nutzen zu ziehen.
Wenn das Bundesgericht auch keine Veranlassung hatte, das Verhalten der Beklag-
ten im Licht der Generalklausel zu wiirdigen, so deutet die Begriindung doch dar-
auf hin, dass es auch unter diesem Titel zu keinem anderen Ergebnis gelangt wire.

117

Das Bundesgericht hat in zwei weiteren amtlich publizierten Entscheiden eine
Verurteilung wegen systematischer Annidherung an fremde Ausstattungen erwogen,
die Voraussetzungen hierfiir aber in beiden Fillen verneint!!.

In BGE 105 II 297 («Monsieur Pierre») war eine sklavische Nachahmung eines
bekannten Uhrenmodells zu beurteilen. Da die Kopie weder modelirechtlich noch
nach Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG zu beanstanden war, priifte das Bundesgericht in
einem letzten Schritt, ob die Beklagte den guten Ruf des Konkurrenten bzw. seines
Produkts in systematischer Weise ausgebeutet hatte. Es verneinte dies mit der Be-
griindung, das strittige Modell sei bloss eines von vielen, welches die Beklagte ver-
treibe!?2. Zudem hatte sie ihre Marke angebracht. Da aber der Konsument beim
Kauf einer Uhr entscheidend hierauf - und nicht auf die Warenform ~ abstellt, hielt
es das Bundesgericht fiir ausgeschiossen, dass die Beklagte den guten Ruf des
Konkurrenten oder seines Erzeugnisses ausgebeutet hattei3,

In BGE 108 II 327 («Lego») hatte sich das Bundesgericht mit der Frage zu be-
fassen, ob die Beklagte Erfrischungspastillen in Plastikschachteln verkaufen durfte,
die wie die Lego-Bausteine mit Nocken und Klemmringen versehen waren und
mit diesen verbaut werden konnten. Unter Hinweis auf die Rechtsprechung zur
systematischen Anniherung raumte das Gericht zwar ein, offensichtlich habe die
Beklagte die Schachteln den Lego-Bausteinen angepasst, um deren Bekanntheit

11 Eine systematische Annaherung wire unter zivilrechtlichen Gesichtspunkten wohl auch in dem
in BGE 110 IV 102 («Harlekin-Puppen») beurteilten Fall zu priifen gewesen.

12 Es fillt auf, dass das Bundesgericht danach fragt, welchen Bruchteil des Sortiments der Be-
klagten das strittige Modell ausmache. In «Stiefelmodelle» war demgegeniiber entscheidend,
dass beide Parteien nebst den nachgeahmten Modellen noch zahireiche weitere Typen her-
stellten und vertrieben.

13 Mit gleicher Begriindung verneinte das Bundesgericht unlauteren Wettbewerb in einem Fall,
wo ebenfalls eine Nachahmung eines Uhrenmodells zu beurteilen war (Mitt. 1980, 158 [«Tank
L.C. Cartier»)).
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ausniitzen und einen zusatzlichen Anreiz schaffen zu kdnnen. Trotzdem stellte sich
das Verhalten der Beklagten nicht als unlauter dar, da sie mittels der Aufschrift auf
den Schachteln eine Verwechslungsgefahr vermieden hatte.

V.

Erst jiingst verhalf das Bundesgericht dem Tatbestand der systematischen An-
ndherung zum Durchbruch. In BGE 113 II 190 («Le Corbusier») warf es der Be-
klagten vor, sie habe durch die sklavische Nachbildung einer ganzen Serie von Le
Corbusier zugeschriebenen Mobeln (im Streit lagen 7 Modelle) nicht nur Urheber-
rechte verletzt, sondern auch unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 1 Abs. 2
lit. d und der Generalklausel begangen. Der Entscheid gibt Anlass zu zwei Be-
merkungen. Erstens glaubt das Bundesgericht einen ausschlaggebenden Unter-
schied zu «Stiefelmodelle» darin zu sehen, dass dort die Ahnlichkeiten mit den
Modellen der Kldgerin weniger weit gingen als hier, wo eine sk/avische Nachbildung
einer ganzen Produkteserie zur Beurteilung stand. Mit dieser Betonung auch der
Intensitit, mit welcher jede einzelne Nachahmung betrieben wurde, ist das Bundes-
gericht der heiklen Frage geschickt ausgewichen, weshalb im einen Fall die Nach-
ahmung dreier Modelle den Vorwurf unlauteren Wettbewerbs nicht zu begriinden
vermochte, die Schallmauer dagegen bei sieben Imitationen durchbrochen war.
Zweitens ist bemerkenswert, dass das Bundesgericht, ankniipfend an «Lattoflex»,
auch hier den krassen Rechtsbruch betont, indem es herausstreicht, die Beklagte
habe offensichtlich in der Absicht gehandelt, von dem in einem anhaltenden Markt-
erfolg manifestierten guten Ruf der Konkurrenzerzeugnisse profitieren zu konnen.

V.

Bei einem Vergleich zwischen den beiden Bundesgerichtsentscheiden «Stiefelmo-
delle» und «Lego» fallt auf, dass die Begriindung, weshalb die Generalklausel nicht
zum Zuge kam, unterschiedlich ausfiel. Dort fehlte die erforderliche Kumulation
von Nachahmungen, hier hatte die Beklagte der Verwechslungsgefahr vorgebeugt.
Der in «Lego» gewahlte Ansatzpunkt iiberrascht zunichst. Man fragt sich, weshalb
das Bundesgericht die Anwendung der Generalklausel nicht einfach mit einem Hin-
weis darauf ablehnte, die Beklagte habe sich nur an das Grundelement desin den letz-
ten Jahren auf eine Vielzahl von Bestandteilen angewachsenen Lego-Sortiments an-
gelehnt und sei daher nicht systematisch vorgegangen. Eine solche Argumentation
lag nach «Stiefelmodelle» durchaus nahe. Wenn das Bundesgericht seinen Entscheid
anders begriindete, so offensichtlich deshalb, weil es die Nachahmung des Lego-
Bausteins unter einem anderen Gesichtspunkt als demjenigen der systematischen
Anniherung an fremde Ausstattungen beurteilte. Dies wiederum hingt damit zu-
sammen, dass hier eine kennzeichnungskriftige Ausstattung, dort aber Massen-
artikel mit nicht kennzeichnungskraftiger Aufmachung nachgeahmt worden waren.

In «Stiefelmodelle» hielt das Bundesgericht ausdriicklich fest, die Ausgestaltung
der Stiefel hatte weder von Anfang an eine kennzeichnende Funktion gehabt, noch
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hétte sie diese Eigenschaft infolge ihrer Durchsetzung im Verkehr erlangt. Eine Ver-
wechslungsgefahr im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG schied daher aus (vgl. BGE
87 II 54 und 90 IV 168). Es blieb lediglich zu priifen, ob das Verhalten der Beklagten
im Licht der Generalklausel unlauter war. Wenn das Bundesgericht aber unter
diesem Titel eine (verdeckte) Rufausbeutung priifte («. . . sofern [die Hiufung von
Nachahmungen] darauf angelegt ist, den guten Ruf des Konkurrenzerzeugnisses in
schmarotzerischer Weise auszubeuten . . .»), so war diese Fragestellung insofern
problematisch, als eine Rufausbeutung in dem zu beurteilenden Fall bereits be-
grifflich nicht denkbar war. Wird ndmlich einer bestimmten Formgebung oder der
dusseren Gestaltung eines Erzeugnisses die Kennzeichnungskraft abgesprochen, so
geschieht dies, wie der Entscheid illustriert, letztlich stets mit der Begriindung, sie
habe keine Verkehrsgeltung erlangt. Fehlt aber diese, so geniesst das betreffende
Produkt erst recht keinen Ruf, der von Konkurrenten ausgebeutet werden kénnte!4,

Unlauter ist die systematische Anndherung an nicht kennzeichnungskriftige
Ausstattungen somit nicht, weil der gute Ruf der betreffenden Produkte ausge-
beutet wiirde. Wer sich ohne ersichtlichen Grund an ein ganzes Sortiment eines
Konkurrenten heranschleicht, schikaniert diesen, indem er seine Bewegungsfreiheit
und letztlich seine wirtschaftliche Betitigung iiberhaupt einschrinkt. Unter solchen
Umsténden kann sich ein wirksamer Wettbewerb nicht entfalten. Die Unlauterkeit
der systematischen Anniherung ist somit im Sinne der funktionalen Betrachtungs-
weise darin zu suchen, dass sie ein Ergebnis vereitelt, welches vom Wettbewerb
erwartet werden kann.

In Anlehnung an die deutsche Lehre und Rechtsprechung!s liesse sich das be-
schriebene Verhalten als Behinderung bezeichnen. Eine solche setzt eine Hiufung
von Nachahmungen zwingend voraus. Behindert wird ein Anbieter von Dutzend-
ware mit nicht individualisierender Aufmachung zweifellos erst dann, wenn sich ein
Konkurrent an alle oder beinahe alle von ihm vertriebenen Produkte oder an ein
ganzes Teilsortiment anlehnt. Dabei spricht nichts dagegen, die Rechtswidrigkeit

14 Das Bundesgericht hat nie definiert, worin der gute Ruf eines Herstellers oder seines Erzeug-
nisses besteht. Offensichtlich aber umfasst der Begriff iiber die Verkehrsgeltung hinaus auch ein
qualitatives Element: Das Publikum muss mit der Ware eine besondere Wertschdtzung verbin-
den (Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht [15. A. Miinchen 1988] Rdn 508 zu § 1 UWG).
Es kommt denn auch nicht von ungefihr, dass die Funktion der Ausstattung in einem Hinweis
sowohl auf die Herkunft der Ware wie auch deren Qualitit bestehen kann (Iréne Jene-Bollag,
Die Schutzfihigkeit von Marke und Ausstattung unter dem Gesichtspunkt des Freihalte-
bediirfnisses, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Reihe A, Band 1 [Basel/Frankfurt 1981]
18 1.).

1S Baumbach/Hefermeh! (zit. Anm. 14) Rdn. 448 zu § 1 UWG; Rolf Sack, Die Schmarotzer-
konkurrenz in der deutschen Rechtsprechung, in: La concurrence parasitaire en droit comparé,
Comparativa 19 (Genf 1981) 76; Peter Chrocziel, in: Handbuch des Ausstattungsrechts, Fest-
gabe fiir Friedrich-Karl Beier zum 60. Geburtstag, herausgg. von G. Schricker und D. Stauder
(Weinheim 1986) 270, Rdn. 109. Der Begriff der Behinderung ist dem schweizerischen Wett-
bewerbsrecht freilich nicht fremd. So erblickte das Bundesgericht in BGE 109 II 489 («Com-
puterland») die Rechtswidrigkeit der Ubernahme der kidgerischen Firma durch die Beklagte
darin, dass diese ihre Konkurrentin bei der geplanten und in der Werbung angekiindigten Er-
offnung von Franchise-Geschiften in der Schweiz behindert hatte.
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gerade in der Wiederholung von Nachahmungen zu erblicken's. 7. Diese stellt
m.aW. mehr als ein blosses Indiz dar, dass der Tater zumutbare Abweichungen
vermeidet und wider Treu und Glauben handelt.

In «Lego» war im Gegensatz zu «Stiefelmodelle» eine kennzeichnungskriftige
Ausstattung nachgeahmt worden. Das Bundesgericht hielt denn auch ausdriicklich
fest, die Beklagte habe die Pastillenschachteln offensichtlich deshalb an die Lego-
Bausteine angepasst, weil sie deren Bekanntheif habe ausniitzen wollen. Hier eine
Ausbeutung des guten Rufs zur Sprache zu bringen, war durchaus angebracht.

Darauf, ob der Verletzer systematisch (im Sinne einer Haufung von Nachahmun-
gen) vorgeht, kommt aber bei dieser Sachlage nichts an. Wie «Lattoflex» lehrt, ist
bereits die einmalige Nachahmung einer kennzeichnungskriftigen Ausstattung un-
lauter, sofern damit der gute Ruf des Konkurrenten oder seines Produkts aus-
gebeutet wird. Zu Recht liess deshalb das Bundesgericht in «Lego» die Gestaltung
der Schachtel nicht mit der Begriindung zu, es fehle an einer Kumuiation von Nach-
ahmungen. Vielmehr erachtete es den Umstand als entscheidend, dass die Beklagte
der Verwechslungsgefahr vorgebeugt hatte. Diese Begriindung fiel freilich etwas
knapp aus. Auf den ersten Blick gewinnt man den Eindruck, sie komme einem
Zirkelschluss gleich, war doch der Sachverhalt unter der Generalklausel zu priifen,
gerade weil eine Verwechslungsgefahr im Sinne des Sondertatbestands ausschied.
Dieser Widerspruch ist aber nur vordergriindig. An anderer Stelle betont das Bun-
desgericht namlich, die im Streit liegende Schachtel unterscheide sich als solche
deutlich von Lego-Bausteinen, da sie mit der Marke des Herstellers versehen sei und
zudem andere Masse aufweise (a.a.O. S. 331). Daraus ist ersfens abzuleiten, dass es
unter dem Gesichtspunkt der Generalklausel offensichtlich darauf ankommt, ob
eine Verwechslungsgefahr nur knapp vermieden wird. Die Grenze zwischen erlaub-
ter und unerlaubter Nachahmung ist freilich fliessend. Hilfreich fiir die Praxis sind
die Formulierungen, deren sich das Bundesgericht in «Stiefelmodelle» bedient hat.
Als unlauter gilt danach die «raffinierte» Nachahmung, wobei die Raffinesse darin
zu sehen ist, dass der Verletzer sich unter sorgfiltiger Vermeidung einer eigentlichen
Verwechslungsgefahr, d.h. «bis an die Grenze des Unzuldssigen», an eine fremde
Ausstattung annahert und dabei Assoziationen mit dem bekannten Produkt weckt,
die sein eigenes Angebot in einem besseren Licht erscheinen lassen. Ob eine un-
lautere Rufausbeutung vorliegt, ist zweitens immer auch von den Begleitumstinden
abhingig. Zu Recht weist deshalb Duroit in seiner Kritik des Urteils des neuen-
burgischen Kantonsgerichts vom 11. April 1983 («Pendules Neuchiteloises»)!® dar-
auf hin, dass nicht nur die Nachahmung des Uhrengehiuses, sondern auch die
zweifellos beabsichtigte Anndherung an die Modellbezeichnung («Duchesse»/
«Princesse») in die Beurteilung hitte einfliessen miissen.

16 AM. Spoendlin (zit Anm. 5) 116; Dutoit, Réflexions comparatives sur la concurrence para-
sitaire en droit de la concurrence déloyale, JAT 1982, 264.

7" Auch der neu geschaffene Tatbestand der Lockvogelwerbung setzt voraus, dass Waren wieder-
holt unter Einstandspreisen angeboten werden.

18 Mitt. 1984, 362 ff.
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VI

Die oben besprochenen Entscheide legen den Schluss nahe, dass die General-
klausel im Ausstattungsrecht zwei unterschiedliche Tatbestinde erfasst.

Die Behinderung zeichnet sich dadurch aus, dass der Téter sich systematisch an
eine Vielzahl nicht kennzeichnungskriftiger Gestaltungen von Produkten bzw. Ver-
packungen eines Konkurrenten annihert. Demgegeniiber liegt unerlaubte Rufaus-
beutung vor, wenn er die Gestaltung auch nur eines einzigen Erzeugnisses an die
kennzeichnungskriftige Ausstattung eines Konkurrenzprodukts so anlehnt, dass
eine unmittelbare Verwechslungsgefahr vermieden wird, der Konsument aber die
mit dem bekannten Produkt verbundene Qualititsvorstellung auf jenes Erzeugnis
- meist unbewusst - libertrigt.

In «Stiefelmodelle» prigte das Bundesgericht eine «Mischformel», die Elemente
beider Tatbestinde enthilt. Bereits in «Monsieur Pierre» deutete es aber an, dass
die Nachahmung einer Ausstattung unter zwei Gesichtspunkten beurteilt werden
kann, indem es ausfiihrte, die Beklagte habe weder fremden Ruf ausgebeutet (da sie
die strittige Uhr mit ihrer Marke versehen hatte), noch habe sie sich systematisch an
fremde Ausstattungen angendhert (da sie nebst dem strittigen Modell noch zahl-
reiche andere Uhren vertrieb, auf welche der Vorwurf der Nachahmung nicht zu-
traf)!?. In «Lego» schliesslich, wo die Anlehnung an eine kennzeichnungskriftige
Ausstattung zu beurteilen war, zog das Bundesgericht folgerichtig nur eine Rufaus-
beutung in Betracht, ohne das Erfordernis einer Hiufung von Nachahmungen zu
erwidhnen.

Eine ausdriickliche Unterscheidung der Tatbestdnde der Behinderung einerseits
und der Rufausbeutung andererseits hat das Bundesgericht aber bis auf den heu-
tigen Tag nicht vollzogen. Ebenso steht eine Diskussion der Voraussetzungen, unter
denen eine Nachahmung einer Ausstattung als Rufausbeutung zu qualifizieren ist,
noch aus. Ungeklirt ist namentlich die das Verhiltnis zwischen Sondertatbestand
und Generalklausel beriihrende Frage, ob und unter welchen Bedingungen der Vor-
wurf der Rufausbeutung zutrifft, wenn der Nachahmer seine Marke anbringt und
so einer Verwechslungsgefahr vorbeugt. Zu hoffen ist, dass das Bundesgericht seine
kiinftige Praxis in dieser Beziehung verdeutlicht.

19 Es mag auf den ersten Blick inkonsequent erscheinen, dass das Bundesgericht das Verhalten der
Beklagten unter beiden Titeln priifte. Nach der hier vertretenen Auffassung stellt sich die Nach-
ahmung einer Ausstattung - sofern eine Verwechslungsgefahr ausscheidet - entweder als Ruf-
ausbeutung oder als Behinderung dar, je nachdem, ob die Aufmachung kennzeichnungskriftig
ist oder nicht. Dass das Gericht gleich doppelt nihte, ist offenbar aber so zu verstehen, dass es
sich in der heiklen Frage, ob der Form eines Luxusartikels neben der darauf angebrachten Marke
eine selbstindige kennzeichnende Funktion zukommen kann, nicht festlegen wollte.
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Der Schutz von Mikrochips:
Internationale Entwicklung und Regelung im Entwurf
der III. Expertenkommission zur Revision
des schweizerischen Urheberrechtsgesetzes
vom 18. Dezember 1987

von Thomas Dreier*

I Einleitung

Der 4. Titel des Entwurfs der III. Expertenkommission vom 18. Dezember 1987
zur Revision des schweizerischen Urheberrechtsgesetzes gliedert den zuvor behan-
delten Urheberrechten und verwandten Schutzrechten die neue Kategorie der indu-
striellen Leistungsschutzrechte an. Zwei Gegenstinden moderner Technologie soll
nach dem Willen der Expertenkommission solchermafien Schutz gewzhrt werden:
Den Programmen der Datenverarbeitung und den Topographien. Sollte diese Kon-
zeption des Entwurfs Gesetz werden, so diirfte es der Schweiz als erstem Land ge-
lungen sein, nicht nur der jeweiligen Eigenheit von Programmen und Topographien
in rechtlicher Hinsicht Rechnung zu tragen - und dabei hinsichtlich der Topogra-
phien den «auBerordentlich kleinen Spielraum des schweizerischen Gesetzgebers»
auszunutzen, den sich die Expertenkommission in ihrer Entwurfsbegriindung selbst
eingestehen mufite - sondern zugleich Programme wie Topographien einem iiber
weite Strecken gleich strukturierten Leistungsschutz zu unterstellen. Die iibrigen
nationalen Gesetzgeber hatten demgegeniiber Programme in aller Regel dem Ur-
heberrecht, Topographien jedoch einem gesonderten - urheberrechtsniher oder
- ferner angesiedelten — Schutz sui generis unterstellt. Fiir die Weiterentwicklung
des Systems des gewerblichen Rechtsschutzes diirfte das nicht ohne Folgen sein.

Worum aber geht es beim Schutz von Topographien? Wie ist der technische Ge-
genstand beschaffen, zu dessen Schutz bisherige Gesetze des geistigen Eigentums
nicht ausreichen sollen und fiir den der US-amerikanische Semiconductor Chip
Protection Act von 1984 (SCPA) als erstes Gesetz einen Sonderschutz aufierhalb der
RBU eingefiihrt, materielle Reziprozitit vorgeschrieben und damit den Inldnder-
grundsatz aufgegeben hatte? Gestatten Sie mir daher, ehe ich auf den Schutz von
Mikrochips im Entwurf eingehe, zuvor einige Bemerkungen zur internationalen
Entwicklung des Chipschutzes.

* M.C.J. (NYU), Attorney at Law (New York), wiss. Mitarbeiter am Max-Planck-Institut fiir aus-
landisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, Miinchen.

Vortrag, gehalten im Rahmen des Seminars «Schutz industrieller Leistungen (Computersoft-
ware und Microchips) durch das neue Urheberrechtsgesetz», veranstaltet vom Institut fir ge-
werblichen Rechtsschutz (INGRES) am 3.2.1988 in Ziirich.
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II. Chipschutz: Die internationale Entwicklung

1. Schutzgegenstand und Schutzbediirfnis

Aus der gegenwirtigen Technologie sind Mikrochips, die in halbleitendem Ma-
terial realisierten integrierten Schaltkreise, nicht mehr wegzudenken. Sie steuern
hochkomplizierte Maschinen ebenso wie einfache Haushaltsgerite und ein Ende
ihrer wachsenden Bedeutung ist nicht abzusehen.

Zwei Bereiche sind bei der Chipentwicklung auseinanderzuhalten: zum einen die
Vergroflerung der Integrationsdichte (hier ist man mittlerweile beim Prototyp des
4-Megabit-Chip angelangt). Sie ist eine Frage der generellen Fertigungstechnologie,
zu deren Schutz die traditionellen gewerblichen Schutzrechte, insbesondere also
das Patentrecht, zur Verfiigung stehen. Auf jene zielt der neugeschaffene Topo-
graphienschutz nicht ab. Er erstreckt sich vielmehr auf den zweiten Bereich: den
Entwurf der Topographie, die mit grundsitzlich bekannten Mitteln fiir jeden
integrierten Schaltkreis gesondert erarbeitet wird. Auch wenn hier Computer Aided
Design (CAD)-Verfahren zum Einsatz kommen und auf sog. Zellenbibliotheken zu-
riickgegriffen werden kann, in denen bereits entworfene Topographien bestimmter,
héaufig benétigter Teilfunktionen mit definierten Schnittstellen gespeichert sind,
erfordert die Entwicklung einer Topographie einen betrichtlichen persénlichen und
sdchlichen Investitionsaufwand. Dabei ist die Topographie gegen die Kopie und
damit gegen die gewerbsmiBig organisierte Piraterie iiberaus anfillig. Mag auch die
zum Kopieren benétigte Technologie nicht ohne weiteres zugénglich sein, so betréigt
doch der geschitzte Kopieraufwand bisweilen nur 1 % der Entwicklungskosten des
kopierten Chips. Es liegt auf der Hand, daf} integrierte Halbleiterschaltkreise ange-
sichts dieses krassen Mifiverhiltnisses des rechtlichen Schutzes bediirfen.

Ein solcher Schutz zielt nicht nur auf die individuelle Belohnung schdpferischer
Leistung und Sicherung des zur Erlangung der Innovation getitigten Investitions-
aufwandes, sondern hat gleichfalls die Gewihrleistung des Wettbewerbs und da-
mit die Forderung der volkswirtschaftlich unabdingbaren technologischen Ent-
wicklung im Auge.

Was genau bedarf im Rahmen der Herstellung integrierter Halbleiterschaltkreise
des rechtlichen Schutzes?

Die Expertenkommission umschreibt den Schutzgegenstand (den Chip, integrier-
ten Schaltkreis) in ihrer Begriindung recht anschaulich:

«Integrierte Schaltungen sind mikroelektronische Erzeugnisse, in denen ein dreidimensionales
Muster - die Topographie - enthalten ist. Diese Schaltungen bestehen aus Transistoren, Wider-
standen und anderen elektronischen Bauteilen sowie den nétigen Verbindungen.» (S. 82)

Dieses dreidimensionale Muster der Schaltungsanordnung wird zur Herstellung
solcher mikroelektronischer Erzeugnisse gegenwirtig in halbleitendem Material,
zumeist Silicium, realisiert. Die Entwicklung eines integrierten Halbleiterschalt-
kreises lauft dabei - kurzgefaf3t - wie folgt ab: Auf die Erstellung des Pflichtenhefts
erfolgen der logische Schaltungsentwurf, der elektronische Schaltungsentwurf und
die geometrische Anordnung der Funktionselemente auf dem Halbleiterkorper.
Zur industriellen Herstellung werden die Daten der Topographie in digitaler Form
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auf einem Steuerband gespeichert. Dieses Band dient der Herstellung des die Topo-
graphie wiedergebenden Schablonensatzes (sog. Masken), der unter Umstdnden
jedoch bei Einsatz eines direkt vom Steuerband gelenkten Elektronen- oder Laser-
strahls entfallen kann. Im Wege der Photolithographie wird die Topographie
schlieBlich auf dem Halbleitertrager («wafer») gefertigt, jener dann in die einzelnen
baugleichen Halbleiterschaltungen zerteilt und die einzelnen Schaltungen meist
unter Einbau in Gehiduse kontaktiert. (Die Begriindung der Expertenkommission
teilt den Entwicklungs- und Herstellungsprozef} in drei Stadien: Produktspezifizie-
rung, Bestimmung des Schaltschemas und industrielle Herstellung).

Folglich ist die Topographie der eigentliche Schutzgegenstand der neuen Schutz-
gesetze. (Die Bezeichnung «Halbleiterschutzgesetz», wie sie etwa die Bundesre-
publik Deutschland gewihlt hat, ist ein wenig irrefiihrend, da nicht ein Halbleiter
selbst sondern die in halbleitendem Material realisierte bzw. zu realisierende Topo-
graphie geschiitzt wird.) Schutzbediirftig sind dariiber hinaus selbstindig verwert-
bare Teile der Topographien wie auch der sie enthaltenden Halbleitererzeugnisse.
Gemeint sind Ausschnitte und Teile fertiger Topographien bzw. Halbleitererzeug-
nisse sowie Zwischenprodukte, insbesondere die sog. «masters» von «gate arrays»,
d.h. jene halbfertigen Halbleitererzeugnisse, deren unterste Schichten baugleich
sind und die ihre speziellen Funktionen nach Wiinschen der Besteller erst durch
Aufbringen der obersten Schichten erhalten. Im {ibrigen werden auch Schutzbe-
diirfnis und Schutzfihigkeit der sog. Zellenbibliotheken, d.h. der Ansammlung
vorentworfener Topographien kleiner Schaltungseinheiten, geltend gemacht.

2. Der US. Semiconductor Chip Protection Act 1984

Da in die Topographie als gewerblichen Gegenstand jedenfalls ein Mindestmaf
an schopferischer Kreativitit einflieBt, hitte es nahegelegen, rechtlichen Schutz
durch die bestehenden Gesetze zum Schutz des geistigen und gewerblichen Eigen-
tums zu gewdhren. Dennoch haben die USA auf Dringen ihrer Halbleiterindustrie
nach sechsjahrigem Gesetzgebungsverfahren mit dem SCPA einen Sonderschutz
ins Leben gerufen. Er ist zwar urheberrechtsédhnlich angelegt, gewihrt dem Inhaber
dennoch keine echten AusschlieBlichkeitsrechte, sondern nur einen Schutz gegen die
Kopie als solche sowie gegen Vertrieb und Import eines geschiitzten Halbleiter-
erzeugnisses. Insbesondere ist das sog. «reverse engeneering» zulissig, bei dem eine
geschiitzte Topographie kopiert, ihre Funktionsweise analysiert und fiir eine eigene,
zweite Topographie nutzbar gemacht wird. Unter maBgeblicher Beteiligung der
betroffenen Industriekreise ist damit zum ersten Mal ein seinem Wesen nach wett-
bewerbsrechtlicher Investitionsschutz als reiner Kopierschutz geschaffen worden.

Der Schutz des SCPA erstreckt sich allerdings nur auf Chips amerikanischer
Unternehmen und auf diejenigen ausldndischer Unternehmen nur dann, wenn sie
erstmals in den USA gewerblich verwertet worden sind. Der Schutz aller anderen
auslidndischen Topographien in der USA ist auf starken Druck der Semiconductor
Industry Association (SIA) hin von materieller Reziprozitit abhéngig gemacht wor-
den: Auslidndische Hersteller kénnen in den USA fiir ihre Produkte erst dann
Schutz beanspruchen, wenn die Gesetzgebung ihres eigenen Landes US-Herstellern
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einen inhaltlich entsprechenden Schutz gewihrt. Ubergangsweise besteht (zunéchst
bis zum 8. November 1987, mittlerweile um weitere dreieinhalb Jahre bis zum
1.7.1991 verlangert) die Moglichkeit eines Interimsschutzes fiir diejenigen Staaten,
die «good faith efforts» auf dem Wege zu einem inhaltlich dem SCPA entsprechen-
den Schutz nachweisen. Eine solche Interimsorder hatte am 9.4.1987 auch die
Schweiz beantragt und unter Hinweis auf die UWG-Reform sowie ihre Bemiihun-
gen zur Revision des Urheberrechtsgesetzes erhalten.

Die USA haben damit RBU, WUA und PVU fiir unanwendbar erklirt und den
dort niederlegten Grundsatz der Inlinderbehandlung durchbrochen. Damit war
zum einen eine grundsitzliche Gefahr internationaler Rechtszersplitterung her-
aufbeschworen, zum anderen jedoch schon allein aufgrund des wirtschaftlichen
Gewichts des US-amerikanischen Marktes ein auBerordentlicher Druck auf die
tibrigen Chips herstellenden Nationen zur Schaffung einer inhaltlich parallelen
Gesetzgebung ausgeiibt.

3. Schutz durch bestehende Gesetze?

Abgeschen von der Tatsache, daB3 die USA zur Anerkennung der Gegenseitigkeit
vermutlich keine andere Losung als die eines Sonderschutzes, insbesondere nicht
eine Losung durch bestehende Urheberrechte anderer Staaten zu akzeptieren bereit
sein dirften, dirfte die Topographie als Schutzgegenstand ohnehin von den be-
stehenden Schutzrechten nur unzureichend erfaf3t werden.

Schon der Charakter der Topographie 148t aus einer eindeutigen Zuordnung zum
Patent- oder zum Urheberrecht Zweifel aufkommen. Einerseits ist dieser neue tech-
nische Gegenstand ein industriell gefertigtes und verwertetes Erzeugnis, anderer-
seits kommt ihm die Qualitit einer spéter in dreidimensionaler Form verwirklichten
Zeichnung zu.

Patentrechtlicher Schutz aber erscheint unangemessen, da die einzelne Topo-
graphie, sollte sie iiberhaupt neu sein, also nicht schon zum Stand der Technik ge-
horen, sich meist in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben wird.
Sie beruht namlich gerade nicht so sehr auf einer erfinderischen Tétigkeit als viel-
mehr auf «handwerklichem» Design. Entsprechendes wird unter dem Gebrauchs-
mustergesetz gelten, sind die Anforderungen hier mitunter auch geringer als im
Patentrecht.

Urheberrechtlich geschiitzt sein konnen Topographien zwar als technische Zeich-
nungen - vorausgesetzt, sie erfiillen das Kriterium der Originalitit - , wie u. U. auch
die Datensammlungen der Steuerbinder als Sammelwerke oder jene als Computer-
programme geschiitzt sein mogen. Das Urheberrecht gewihrt allerdings keinen
Schutz gegen die Dimensionsvertauschung: Der dreidimensionale Nachbau des in
einer Zeichnung zweidimensional Angelegten bleibt urheberrechtlich schutzlos.
Damit sanktioniert das Urheberrecht lediglich die unerlaubte Vervielfdltigung der
Herstellungsmittel, nicht jedoch den Vertrieb von Erzeugnissen, die mit unerlaubt
vervielfiltigten Mitteln hergestellt worden sind. Auch der Lichtbildschutz erweist
sich als inaddquat. Zwar bedarf es dazu nach deutschem Recht keiner personlich-
geistigen Schépfung, doch wire hier der Hersteller der Masken Inhaber des Schutz-
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rechts, der nicht notwendigerweise auch die Topographie entworfen haben muf.
Im iibrigen besteht auch insoweit das Problem der Dimensionsvertauschung. Alle
iibrigen Fragen der Angemessenheit eines urheberrechtlichen Schutzes fiir Topo-
graphien (Schutzfrist, Urheberpersonlichkeitsrecht u.a.) treten demgegeniiber eher
in den Hintergrund.

Zumindest in der Schweiz erfolgversprechend kénnte vielleicht ein wettbewerbs-
rechtlicher Ansatz sein. Nach Art. 5 lit. ¢ des neuen UWG handelt unlauter, «wer
. . . das marktreife Ergebnis eines anderen ohne angemessenen eigenen Aufwand
durch technische Reproduktionsverfahren als solches iibernimmt und verwertet».
Demzufolge konnte die Kopie einer Topographie auch ohne Vorliegen eines Wett-
bewerbsverhiltnisses und der engen Voraussetzungen der sklavischen Nachahmung,
wie sie etwa das deutsche Recht kennt, als unzulissig erscheinen. Ein solcher Weg
war in der Schweiz zundchst wohl anvisiert, doch wurde diese urspriingliche Absicht
mittlerweile aufgegeben.

Angesichts dieses nur punktuellen, unsystematischen Schutzes kann dem Schutz-
bediirfnis, das die Hersteller von Topographien und Halbleitererzeugnissen kund-
getan haben, nur durch Schaffung eines sondergesetzlichen Schutzes, zumindest
jedoch durch die Einfiihrung einer Reihe von Sondervorschriften Rechnung ge-
tragen werden. Dafl dieser Trend durch die USA entscheidend beeinflu3t und
in eine bestimmte Richtung gelenkt worden ist, soll durch dieses Ergebnis nicht
angezweifelt werden.

4. Gesetzgebung sui generis

Japan und Schweden waren die ersten Staaten, die nachfolgend Sonderschutz-
gesetze verabschiedeten. Gleichzeitig zeigten sich auch die Unterschiede: Wihrend
das schwedische Gesetz den zehnjdhrigen, mit der ersten kommerziellen Verwertung
beginnenden Schutz gegen die Kopie des Layout-Design formlos gewidhrt, halt
Japan an einer Registrierung (die dariiber hinaus gesetzestechnisch allein den Lauf
der Schutzfrist ausldst, auch wenn zuvor bereits eine kommerzielle Verwertung
stattgefunden hat), fest. Als einziger Staat hat Japan den Schutz im weiteren nicht
von einer Reziprozitit abhidngig gemacht, sondern gewahrt ihn In- wie Ausldndern
gleichermafen.

Fiir die Mitgliederstaaten der EG hatte die Kommission in den USA zunichst
Interimsschutz erwirkt, der Rat schlie8lich am 16.12.1986 eine Richtlinie verab-
schiedet. Im Rahmen der Beratungen lief} sich hier Einigkeit vor allem hinsichtlich
Schutzgegenstand, Schutzvoraussetzungen, Schutzinhalt und Schutzdauer erzielen.
Hinsichtlich Anmeldung und Registrierung hingegen hat eine Harmonisierung
nicht erzielt werden kénnen. Die konkrete Ausgestaltung des neuen Rechts als form-
loses urheberrechtsdhnliches Recht (hier wurde insbesondere auf Grossbritannien
Riicksicht genommen) oder aber als ein die Eintragung bzw. Registrierung voraus-
setzendes Recht in der Art eines gewerblichen Schutzrechtes bleibt damit nationaler
Gesetzgebung ebenso vorbehalten wie die grundsitzlich zuldssige Einfithrung von
Zwangslizenzen. Auch in der Wahl der Sanktionen sind die Mitgliedstaaten frei. Fiir
den Beginn des Schutzes stehen mit erstmaliger Fixierung oder Kodierung, erst-



42

maliger geschiftlicher Verwertung und/oder dem Zeitpunkt des Eintragungsan-
trages mehrere Moglichkeiten zur Wahl. Konnte die Frist zur Umsetzung der Richt-
linie auch nicht von allen Mitgliedstaaten eingehalten werden, so liegen dennoch
mittlerweile in der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, den Niederlanden
und GroBbritannien Gesetze vor. Ddnemark, Spanien und Italien haben Gesetzes-
entwiirfe eingebracht, in Belgien wird dies in naher Zukunft geschehen. Dabei
haben sich die Mitgliedstaaten mit Ausnahme Grofbritanniens sowie kiinftig wohl
auch Belgien fiir eine Registrierung ausgesprochen. Alle Gesetze sehen Rezipro-
zitdtsbestimmungen vor.

5. WIPO-Vertragsentwurf

Um diesen Angriff auf den Grundsatz der Inlinderbehandlung abzuwehren
und einer internationalen Rechtszersplitterung (die bislang aufgrund des amerika-
nischen Drucks allerdings recht gering gehalten wurde) nach Moglichkeiten vor-
zubeugen, bemiiht sich die Weltorganisation fiir geistiges Eigentum (WIPO) seit
Ende 1985 um eine neue internationale Konvention zum Schutz der integrierten
Schaltkreise. Der von einem Sachverstindigenausschuf3 bislang mehrfach beratene
Entwurf sieht Inlinderbehandlung ebenso vor wie eine Reihe den Vorschriften des
SCPA entsprechender Mindestrechte. Hinsichtlich Schutzstatut, Registrierung u.a.
hingegen 14Rt der Vertragsentwurf den Einzelstaaten Wahlfreiheit. Der Entwurf
wird zwar von den Industrielindern einschlieBlich der Sowjetunion grundsitzlich
getragen, doch widersetzt sich ihm die Mehrheit der Schwellen- und Entwicklungs-
lander. Thre Kernforderung lauft auf die Gewidhrung eines «preferential treatment»
hinaus. Erst nach dulBlerst langwierigen Verhandlungen hat man sich innerhalb der
WIPO im September letzten Jahres auf einen zeitlichen Fahrplan einigen kénnen,
der nach einer Reihe weiterer Konsultationen fiir 1988 bzw. 1989 eine Diplomatische
Konferenz ins Auge faf3t.

6. Erfahrungen mit der Registrierung

Lassen Sie mich einige Bemerkungen zum Hinterlegungs- und Registrierungs-
verfahren anfiigen.

Weichen die nationalen Anmelde- und Hinterlegungsvorschriften im Detail auch
nicht unerheblich voneinander ab, so werden iibereinstimmend neben Eintra-
gungsantrag mit Produktbezeichnung und Angaben zur Schutzberechtigung sowie
einer Gebiihr Unterlagen zur Indentifizierung oder Veranschaulichung der Topo-
graphie verlangt. Damit ist das Geheimhaltungsinteresse der hinterlegenden Indu-
strie beriithrt: Entscheidend ist fiir sie zum einen der Umfang der einzureichenden
Unterlagen und hier vor allem die Méglichkeit des Schutzes von Betriebs- und
Geschéftsgeheimnissen und zum anderen die Moglichkeit der Einsichtnahme
durch Dritte. Hier findet sich ein weites Spektrum liberalerer und strengerer Vor-
schriften, das bisweilen mit maximalen Prozentzahlen vorenthaltbarer Chipober-
flache arbeitet und hinsichtlich der Einsichtnahme von der Moglichkeit, in den
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Niederlanden Kopien der nicht als Betriebsgeheimnisse geschiitzten Unterlagen
zu erhalten, bis zum nahezu vollstindigen AusschluB der Einsichtnahme in Japan
reicht.

Die Zahl der bisherigen Antrige 4t in den USA etwa 800 bis 1000 Registrierun-
gen pro Jahr erwarten (davon bislang 60 bis 80 % US-mask works), in Japan sind
im ersten vollen Wirtschaftsjahr seit Inkrafttreten des Gesetzes gut 800 Layouts ein-
getragen worden.

II1. Der Halbleiterschutz im Entwurf der IIl. Expertenkommission
zur Revision des schweizerischen Urheberrechtsgesetzes

1. Halbleiterschutz als industrieller Leistungsschutz

Sollen Topographien nach der Vorstellung der III. Expertenkommission kiinftig
durch einen innerhalb des Urheberrechtsgesetzes angesiedelten industriellen Lei-
stungschutz geschiitzt werden, so war dies meines Wissens (die mit den Arbeiten
Befafiten moégen mich hier gegebenenfalls korrigieren) zu Beginn der Reform-
arbeiten noch nicht ins Auge gefait worden. Noch auf der zweiten Expertensitzung
der WIPO im Juni 1986 hatte der schweizerische Delegierte die Erwidgung des
Beschreitens eines wettbewerbsrechtlichen Weges verlauten lassen; die Petition um
US-Interimsschutz war zugleich auf die UWG-Novelle und die Urheberrechts-
reform gestiitzt. Das schweizerische Parlament hingegen hatte entschieden, den
Regierungsentwurf zur Einfithrung eines detaillierten Schutzes u.a. der integrierten
Schaltungen an die Regierung zuriickzuverweisen. Fiir dieses Vorhaben diirften
zweierlei Griinde maBgeblich gewesen sein: Zum einen vermag das Wettbewerbs-
recht keine AusschliefSlichkeitsrechte zu gewdhren, auch ist die Kopie nicht in jedem
Fall verboten und tiberdies die Dauer des Schutzes gesetzlich nicht festgelegt. Zum
zweiten konnte sich auch die Schweiz wie zuvor schon die Mitgliedstaaten der Euro-
pdischen Gemeinschaften der internationalen Situation nicht verschlieBen. So heift
es denn in der Begriindung durch die Expertenkommission:

«Aufgrund dieser internationalen Situation und der Tatsache, dal namentlich fiir unsere Maschi-
nen- und Uhrenindustrie die integrierten Schaltungen immer wichtiger werden, . . . ist unser Land
nach Ansicht der Kommission gezwungen, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten.

Wegen der in den auslindischen Gesetzen vorgesehenen Gegenrechtsbedingungen ist der Spiel-
raum des schweizerischen Gesetzgebers auflerordentlich klein. Die Kommission hat sich bei der
Erarbeitung des zweiten Kapitels des industriellen Leistungsschutzes namentlich von der bereits
erwdhnten Richtlinie des Rates der EG sowie dem amerikanischen und dem deutschen Gesetz leiten

lassen. Ferner wurde auch der Entwurf der OMPI von 1987 fiir ein Abkommen zum Schutz der inte-
grierten Schaltungen berticksichtigt.» (S. 81 f.)

2. Die Regelung im Entwurf

. DPementsprechend weisen auch die Einzelvorschriften des Entwurfs weitgehende
Ubereinstimmung mit dem Regelungsgehalt der Vorschriften bereits bestehen-
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der Gesetze zum Topographienschutz auf. Um das Ergebnis vorwegzunehmen:
die III. Expertenkommission hat sich fiir einen zehnjihrigen Schutz der Topo-
graphien mikroelektronischer Halbleitererzeugnisse einschlieBlich ihrer Teile unab-
héngig von der Art ihrer Festlegung oder Kodierung sowie fiir die Einfithrung eines
Registers entschieden. Das Nutzungsrecht in Art. 100 des Entwurfs gewihrt dem
Inhaber das Recht, die Topographie nachzubilden, sie oder nachgebildete Ausfiih-
rungen in Verkehr zu bringen, anzubieten, zu verduflern, zu vermieten, zu verleihen
oder sonstwie zu verbreiten. Eingeschriankt werden diese Schutzwirkungen durch
den Erschépfungsgrundsatz hinsichtlich des Nutzungsrechts, die erlaubte Nach-
bildung der Topographie zu Zwecken der Analyse und Forschung, das aus dem
Amerikanischen iibernommene «reverse engineering» sowie durch eine Herab-
stufung des Verbotsrechts zu einem Anspruch auf angemessene Vergiitung im Fall
des gutgldubigen Erwerbs von Halbleitererzeugnissen, die eine unrechtméfBig nach-
gebildete Topographie enthalten.

Im einzelnen hat die Expertenkommission in ihrem III. Entwurf im Hinblick auf
die Beriihrungspunkte zwischen Computerprogrammen und Topographien als
Schutzobjekten des neuen industriellen Leistungsschutzes so weit wie moglich nach
parallelen Losungen fiir beide Bereiche gesucht. So sind Geltungsbereich, Schutz-
voraussetzungen sowie die Rechtszuordnung parallel ausgestaltet, Unterschiede
hingegen ergeben sich hinsichtlich des Umfangs der vorgesehenen Rechte und der
Schutzausnahmen einschlieBlich der Registrierung fiir Topographien.

a) Schutzgegenstand und materielle Schutzvoraussetzungen

Hinsichtlich des Schutzgegenstandes enthilt sich der Entwurf wie auch das
Halbleiterschutzgesetz der Bundesrepublik - im Gegensatz zu den USA, Japan
und der EG-Richtlinie - einer Definition der Topographie. Der Begriff selbst ist der
EG-Richtlinie entlehnt, insoweit ist im deutschsprachigen Raum (auch in Osterreich
liegt mittlerweile ein erster Gesetzesentwurf vor) sprachliche Einheitlichkeit ge-
wahrt. Die Definition der EG-Richtlinie ist inhaltlich jedoch in die Begriindung des
Entwurfs iibernommen worden: Danach ist «unter dem Begriff ’Halbleitererzeug-
nis’ die endgiiltige Form oder Zwischenform eines Erzeugnisses gemeint, das aus
einem halbleitenden Materialteil besteht, der mit einer oder mehreren Schichten aus
leitendem, isolierendem oder halbleitendem Material versehen ist, die insgesamt
das festgelegte dreidimensionale Muster wiedergeben. Zudem muf} dieses Erzeug-
nis, wenn auch nicht ausschlieBlich, so doch neben anderen Funktionen eine elek-
tronische Funktion iibernehmen» (S. 83). Die im Halbleitererzeugnis verkorperte
Topographie ist definiert «als die dreidimensionale Struktur, so wie sie sich aus den
miteinander in Verbindung stehenden Schichten ergibt, aus denen ein Halbleiter-
erzeugnis besteht. Dabei weist jede dieser Schichten das Muster einer Oberfliache
des Halbleitererzeugnisses auf» (S. 84).

Nach Art. 95 des Entwurfs ist die Topographie unabhingig von der Art ihrer
Festlegung oder Kodierung geschiitzt. Damit bedarf es, wie auch nach der EG-
Richtlinie (jedoch anders als unter dem amerikanischen wie auch dem japa-
nischen Gesetz) nicht einer Fixierung der Topographie in halbleitendem Material.
Vielmehr wird nicht nur das Halbleitererzeugnis sondern dariiber hinaus die



45

Topographie selbst als eigenstindiges Verkehrsgut angesehen, das bereits als
solches Schutz geniefit, sei es als bildliche Darstellung oder in der Form digitaler
Speicherung.

Auch Teile von Topographien sollen nach Art. 95 geschiitzt werden: Das erfaf3t
mit Sicherheit die sog. «masters» von «gate arrays», vermutlich aber auch - die Be-
griindung fiihrt als Beispiel schutzfihiger Bestandteile «einzelne Transistoreny» an
(die jedoch in der iiberwiegenden Zahl alltiglich sein diirften) - Zellenbibliotheken.
Auch Entwiirfe, die aus den jeweiligen Entwicklungsphasen, die eine Topographie
durchlduft, hervorgehen, sind ebenfalls geschiitzt, auch wenn sie anders als im
Urheberrecht nicht ausdriicklich Erwdhnung finden.

Schutzvoraussetzung ist gem. Art. 95 Abs. 1, daf der Schutzgegenstand in seinem
Aufbau «nicht selbstverstdandlich» ist. Dieses nach dem Willen der Expertenkom-
mission fiir beide bislang vorgesehenen industriellen Leistungsschutzrechte gleiche
Schutzerfordernis entspricht hinsichtlich der Topographie den Voraussetzungen der
anderen internationalen Gesetze (und ist damit nur hinsichtlich der Computer-
programme, fiir die in allen Urheberrechtsgesetzen Originalitdt verlangt wird, ein
Novum). Die Topographie darf also in den Fachkreisen im Zeitpunkt ihrer Fertig-
stellung nicht bekannt sein und muB ein gewisses MaB an geistiger Arbeit auf-
weisen, d.h. sie darf nicht «ohne weiteres auf der Hand liegen» und schon gar nicht
«abgekupfert» sein. Damit sollen «die Anforderungen an den Schutz deutlich
niedriger anzusetzen (sein), als es im Urheberrecht oder im Patentrecht der Fall ist»
(S. 76). Der von der Expertenkommission in der Begriindung fiir moglich erachtete
Grenzfall, daBl es zu Expertenprozessen iiber die Frage der Erfiillung der Schutz-
voraussetzung kommen wird, diirfte eher bei Computerprogrammen als bei Topo-
graphien eintreten. Nach Art. 95 Abs. 2 des Entwurfs ist auch diejenige Topo-
graphie nicht selbstverstindlich, die zwar aus alltéiglichen Bestandteilen besteht,
deren Auswahl oder Anordnung der Bestandteile aber die Voraussetzung des Abs. 1
erfiillen, d.h. die nicht selbstverstindlich sind.

Nicht angesprochen ist die Frage, ob die Topographie als solche neben dem
neuen industriellen Leistungsschutz kumulativ einem weiteren Schutzrecht, ins-
besondere dem Urheberrecht unterfallen kann. Die Gesetze Schwedens und der
Niederlande schlieBen Topographien, die dem neuen Sonderschutz unterfallen,
ausdriicklich vom Schutz durch das Urheberrecht aus, nach deutschem und fran-
zosischen Recht steht hingegen einer Kumulation theoretisch nichts im Wege, in
der Praxis wird es einer Topographie in der Regel jedoch an der urheberrechtlichen
Originalitdt mangeln. Fiir den schweizerischen Entwurf wird gelten, daf der indu-
strielle Leistungsschutz als Bestandteil des Urheberrechtsgesetzes eine den Urheber-
rechtsschutz fiir Topographien ausschlieBende lex specialis darstellt (vgl. Begriin-
dung S. 67).

Mit der eventuellen Kumulation von Schutzrechten fiir die Topographie selbst
nicht zu verwechseln ist der Schutz anderer, in der Topographie verkdrperter
Schutzgegenstidnde. Patentrechtlicher Schutz kommt grundsétzlich fiir den Aufbau
der Halbleiterstruktur, fiir Verfahren im Rahmen der Produktionsschritte sowie fiir
Schaltungsfunktionen in Frage, wie ebenso an dem in einem ROM verkodrperten
Computerprogramm durchaus Programmschutz bestehen kann, mit der Folge
etwa, daB letzterer den Topographienschutz zeitlich iiberdauert.
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b) Schutzinhaber

Nach der EG-Richtlinie steht der Schutzanspruch grundsatzlich dem Schopfer
der Topographie zu, doch kénnen die Mitgliedstaaten den Arbeit- bzw. Auftrag-
geber als Schutzrechtsinhaber ansehen, sofern die Topographie im Rahmen eines
Arbeits- bzw. eines Auftragsverhiltnisses entwickelt worden ist. Mit Ausnahme
Frankreichs haben die Mitgliedstaaten von dieser Moglichkeit bisher Gebrauch ge-
macht.

Rechtsinhaber ist nach Art. 96 des schweizerischen Entwurfs die nattirliche oder
juristische Person, die die Topographie entwickelt hat. Haben mehrere gemein-
sam an der Entwicklung einer Topographie mitgewirkt, so stehen ihnen die Rechte
gemeinschaftlich zu (Art. 97). DaB} Art. 96 juristischen Personen anders als im Ur-
heberrecht einen originiren Erwerb der industriellen Leistungsschutzrechte ermog-
licht, hat im Rahmen des Art. 96 wohl eher klarstellende Funktion, da nach Art. 98
von Arbeitnehmern entwickelte Topographien nach den Regeln des Art. 332 des
schweizerischen Obligationenrechts (originir) dem Arbeitnehmer gehdren. Wenn
die Begriindung betont, dafl Art. 332 Abs. 4 gem. Art. 362 Abs. 1 OR nicht zu
Ungunsten des Arbeitnehmers abgeindert werden darf, so diirfte dies eher fiir Pro-
gramme von Bedeutung sein, da es nur schwer vorstellbar ist, da} ein Arbeitnehmer
Topographien zwar bei Dienstausiibung, aber nicht in Erfiillung seiner vertrag-
lichen Pflichten entwickelt.

Eine andere Regelung trifft der Entwurf im Verhiltnis zwischen Auftraggeber/
Besteller und Entwickler einer Topographie: Hier gehen die Rechte an der bestellten
Topographie (die in Erfiillung eines anderen Vertrages auf Arbeitsleistung ent-
wickelt worden sind), auf den Besteller iiber. Diese Regelung freilich ist vertraglich
abdingbar.

¢) Schutzwirkung und Schutzausnahmen

Schutzwirkung und Schutzausnahmen orientieren sich weitgehend am US-ame-
rikanischen und dem japanischen Gesetz sowie der EG-Richtlinie. Nach Art. 100
des Entwurfs hat der Rechtsinhaber das ausschliefliche Recht,

«a) die Topographie nachzubilden, gleichviel mit welchen Mitteln oder in welcher Form;

b) die Topographie oder nachgebildete Ausfiihrungen der Topographie in Verkehr zu bringen, an-
zubieten, zu verduflern, zu vermieten, zu verleihen oder sonstwie zu verbreiten».

Dabei umfasst das Vervielfiltigungsrecht von Buchst. a laut Begrindung auch
den Einbau einer Topographie in ein Halbleitererzeugnis. Buchst. b will analog
Art. 8 Abs. 2 des Patentgesetzes jegliche Verwertung der Topographie verbieten. Die
Einfuhr der Topographie oder nachgebildeter Ausfilhrungen der Topographie ist
im Unterschied zu allen iibrigen bisher erlassenen Gesetzen in Art. 100 Ziff. b nicht
ausdriicklich angesprochen, doch diirfte sie sich unter den Begriff der Verbreitungs-
handlung problemlos subsumieren lassen. Bereits der in Art. 100 des Entwurfs
umschriebene Schutzumfang deutet an, daB es sich bei dem industriellen Leistungs-
schutz fiir die Topographie nicht um ein AusschlieBlichkeitsrecht im eigentlichen
Sinn handelt: So sind Besitz und Gebrauch, selbst wenn sie zu gewerblichen
Zwecken erfolgen, frei. Die Nachbildung im nichtgewerblichen Bereich fiir nicht-
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gewerbliche Zwecke hingegen - eine von der EG-Richtlinie zugelassene und vom
Halbleiterschutzgesetz der Bundesrepublik aufgegriffene Moglichkeit der Be-
schrinkung des Schutzrechts - hat die Expertenkommission nicht iibernommen.

Dieser Schutz ist freilich in dreifacher Weise begrenzt.

Zunichst greifi bei Ausfithrungen der Topographie, die vom Rechtsinhaber oder
mit dessen Zustimmung im In- oder Ausland verauBlert worden sind, gem. Art. 101
des Entwurfs Erschopfung des Nutzungsrechts nach Art. 100 Buchst. b ein. Das
Nachbildungsrecht nach Art. 100 Buchst. a bleibt davon freilich unberiihrt.

Zum zweiten sieht der Entwurf in Ubereinstimmung mit dem WIPO-Entwurf
sowie den bislang erlassenen Gesetzen anderer Staaten mit Art. 103 eine Bestim-
mung zugunsten des gutgldubigen Erwerbers vor. Sie ist nétig, da eine zunehmende
Vielzahl heutiger Produkte mikroelektronische Halbleitererzeugnisse - und damit
hiufig auch geschiitzte Topographien - enthilt und da es insbesondere den Héind-
lern dieser Produkte nicht zugemutet werden kann, jene auf verletzende Topo-
graphien hin zu untersuchen. Da der freie Verkehr dieser Produkte nicht behindert
werden soll, muf} es dem gutgldubigen Dritten im Unterschied zu den traditionellen
Schutzrechten erlaubt sein, Gerite, die unrechtmiflig nachgebildete Topographien
enthalten, geschiftlich zu nutzen. Zu diesem Zweck stuft Art. 3 des Entwurfs
den Unterlassungsanspruch des Rechtsinhabers aus seinem Nutzungsrecht nach
Art. 100 Buchst. b gegeniiber dem gutgldubigen Erwerber zu einem Anspruch auf
angemessene Vergiitung herab. Jener kann die Halbleitererzeugnisse auch nach
Kenntniserlangung von der Rechtsverletzung weiternutzen. Die Vergiitung aller-
dings steht dem Rechtsinhaber nicht allein fiir die nach Kenntniserlangung genutz-
ten, sondern gleichfalls fiir alle zuvor gutgldubig genutzten Halbleitererzeugnisse
zu. Mafstab fiir die «angemessene Vergiitung» wird die {ibliche Lizenzgebiihr sein,
deren Berechnung nur dort Schwierigkeiten bereiten mag, wo Lizenzen fiir ver-
gleichbare Chips nicht frei ausgehandelt worden sind. Orientieren wird man sich
dabei daran kdnnen, daf auch diese Vergiitung den insoweit entgangenen Gewinn
des Berechtigten kompensieren soll. Im Streitfall siecht Art. 103 Abs. 2 des Entwurfs
einen richterlichen Entscheid iiber das Bestehen des Anspruchs sowie die Hohe der
Vergiitung vor.

Ob sich ein Dritter auf Gutgldubigkeit berufen kann, hangt von den Umsténden
des konkreten Einzelfalls ab. Der Begriindung zufolge soll der bloBe Eintrag der
Topographie ins Register grundsitzlich jedenfalls nicht geniigen, um den guten
Glauben zu zerstoren (S. 86). Der Verdacht auf Verletzung des Schutzrechts diirfte
schlieBlich bei kompatiblen Chips niher liegen, als bei nicht kompatiblen Chips.
Dariiber hinaus wird dem Erwerber von Chips als solchen eine groflere Sorgfalts-
pflicht aufzuerlegen sein als Zwischenhindlern von Teilaggregaten bzw. dem End-
vertreiber von Geriten, in die die Chips eingebaut sind, die ihrerseits verletzende
Topographien enthalten. Umgekehrt ist dem Berechtigten zu empfehlen, die Ver-
letzung seines Schutzrechts durch méglichst weitgehende Mitteilung in der be-
treffende Fachpresse bekannt zu machen.

Art. 102 des Entwurfs enthilt zum dritten in Abs. 1 die in gewerblichen Schutz-
rechten iibliche Erlaubnis, den Schutzgegenstand zur Analyse und Forschung
nachzubilden. Die Begriindung stellt dazu klar, daf3 die Topographie im Rahmen
der Forschung auch zu Ausbildungszwecken verwendet werden darf.
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Abs. 2 des Art. 102 schlieBlich erlaubt das sog. «reverse engineering», die zu-
nichst im US-amerikanischen SCPA eingefiihrte Schutzausnahme, die zugleich
in einem Rechtsstreit das erfolgversprechendste Verteidigungsvorbringen sein
diirfte. Die wahre Bedeutung des Begriffs «reverse engineering» war in der inter-
nationalen Diskussion wie auch in den USA selbst lange Zeit umstritten, sein wirk-
licher Umfang ist auch jetzt noch nicht endgiiltig geklart.

Beim «reverse engineering» wird eine geschiitzte Topographie (gegebenenfalls in
ihre Schichten zerlegt) photographiert und vergroBert (damit also kopiert), die
Funktionsweise analysiert und fiir eine eigene, zweite Topographie nutzbar ge-
macht. Dieses Verfahren hat sich in der Industrie eingebiirgert und ist aus Griinden
der Schaffung zusitzlicher Bezugsquellen kompatibler Chips 6konomisch wiin-
schenswert. Nach Art. 102 Abs. 2 des Entwurfs ist die selbstindige Nutzung der
Weiterentwicklung einer fremden Topographie zulidssig, sofern die selbstédndige
Weiterentwicklung die Voraussetzungen von Art. 95 Abs. 1 erfiillt, also ihrerseits in
ihrem Aufbau in den Fachkreisen nicht selbstverstiindlich ist. Die neue Topographie
darf also nicht schlicht «abgekupfert» sein.

Die Notwendigkeit dieser Ausnahme ist bisweilen angezweifelt worden: Zum
einen ist die Verwendung der einer Topographie zugrundeliegenden Konzepte und
Ideen ohnehin grundsitzlich frei. Die EG-Richtlinie und einige nationale Gesetze
betonen dies noch einmal ausdriicklich. Zum anderen ist jede nicht kopierte Topo-
graphie, deren Aufbau in den Fachkreisen nicht selbstverstandlich ist, bereits nach
Art. 95 Abs. 1 unmittelbar geschiitzt. Demnach bedarf es der «reverse engineering»-
Ausnahme, da die Absicht, die Kopie und die daraus gewonnenen Analyseergeb-
nisse letztlich in einer neuen Topographie zu verwerten, die Kopie nicht mehr als
nur «zur Analyse» hergestellt erscheinen 146t.

In der Praxis sicherlich von Bedeutung, jedoch nirgends eindeutig und zufrieden-
stellend beantwortet ist die Frage, in welchem Umfang die zweite Topographie Teile
der ersten Topographie unmittelbar und unverandert iibernehmen darf. Auch die
Begriindung der Expertenkommission ldBt dieses Problem unerwéhnt. Hier wird
zum Teil die Ansicht vertreten, eine direkte Ubernahme sei auch im Rahmen eines
«reverse engineering» generell unzuléssig, da ja auch jeder Teil einer Topographie
fiir sich allein geschiitzt sei, eine teilweise identische Ubernahme mithin zumin-
dest ein «Abkupfern» dieses einen geschiitzten Teils bedeute. Zuléssig sei folglich
einzig die Ubernahme alltédglicher, in Fachkreisen bekannter Topographieteile. Die
USA hingegen geben dem Begriff «original», der dem «nicht selbstverstdndlich»
des Art. 95 des schweizerischen Entwurfs entspricht, im Rahmen der «reverse
engineering»-Ausnahme eine andere Bedeutung als im Rahmen der Vorschrift, die
die Schutzvoraussetzung festlegt. Zuléissiges Ergebnis eines «reverse engineeringy»-
Prozesses ist damit auch die Topographie, die der ersten in wesentlichen Teilen
dhnelt, sofern sie nicht «substantially identical» ist, unter der Voraussetzung
freilich, dafl auch das Design der zweiten Topographie umfangreiche Arbeit und
Investitionen erfordert hat. Demnach ist in den USA eine identische Ubernahme
auch geschiitzter Teile nicht grundsitzlich ausgeschlossen. In der Praxis wird nichts
anderes iibrig bleiben, als die Frage der Abgrenzung der zuldssigen von der unzu-
ldssigen Teilkopie anhand einer Wertung der Sittenwidrigkeit des Verhaltnisses von
Ausbeutung fremder und Einbringung eigener Leistung vorzunehmen.
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d) Schutzdauer

Die Schutzdauer des industriellen Leistungsschutzes fiir Topographien ist in
Art. 105 des Entwurfs in Anlehnung an die Schutzgesetzte der tibrigen Staaten mit
zehn Jahren kiirzer ausgestaltet als diejenige der Computerprogramme. Der Verein-
fachung halber endet der Schutz der Topographie mit Ablauf des zehnten Kalender-
jahres und zwar seit dem friiheren der beiden Daten der Anmeldung zur Eintragung
oder dem Tag, an dem die Topographie erstmals genutzt worden ist. Eine ausdriick-
liche Bestimmung zum Schutzbeginn fehlt, und die Begriindung scheint hier in-
soweit widerspriichlich, als ihrzufolge der Sonderschutz einerseits ab dem Zeit-
punkt eingreifen soll, in dem die Topographie festgelegt ist (S. 84 zu Art. 102), er
andererseits mit dem Datum der Anmeldung zur Eintragung oder der ersten Nut-
zung beginnen soll (S. 87 zu Art. 105). Hier wire eine Klarstellung wiinschenswert.

Festzuhalten ist weiterhin, da3 Art. 105 anders als der SCPA und auch anders als
die EG-Richtlinie auf den Tag jeder Nutzung gem. Art. 100 Buchst. b abstellt und
nicht auf die nicht nur vertrauliche geschiftliche Verwertung. Damit wird der Zeit-
punkt, der die Schutzdauer in Gang setzt, nach schweizerischem Recht in der Praxis
nicht selten um einiges frither liegen als unter den vergleichbaren Bestimmungen
der USA und der EG-Mitgliedstaaten. Das wirkt sich insofern aus, als Topogra-
phien, die genutzt worden sind, innerhalb von zwei Jahren nach dem Tag der ersten
Nutzung im Register eingetragen sein miissen (zu erwigen ware, ob nicht auch
hier das Anmeldedatum gem. Art. 107 entscheidend sein sollte), widrigenfalls ihr
Schutz erlischt.

Schlieflich kann nach Ablauf des 15. Kalenderjahres seit der Entwicklung
der Topographie kein Schutzrecht mehr «entstehen» (S. 87). Wie auch in den
iibrigen Gesetzen und dem WIPO-Entwurf will die Expertenkommission, wie in
der Begriindung zu Art. 105 Abs. 2 (S. 87) zum Ausdruck gebracht, den Rechts-
inhaber dadurch zwingen, spitestens mit Ablauf von 15 Jahren nach Entwicklung
der Topographie die zehnjdhrige Schutzdauer durch Anmeldung zur Eintragung
oder durch Nutzung auszuldsen. Ob der Wortlaut des Entwurfs in Abs. 3 diese
Absicht adiquat zum Ausdruck bringt, scheint mir jedoch zweifelhaft, da ihm zu-
folge der «Schutz . .. auf jeden Fall mit Ablauf des 15. Kalenderjahres seit der
Entwicklung der Topographie fendet/». Der Entwurf sollte an dieser Stelle m. E.
sprachlich berichtigt werden.

e) Registrierung und Registereinsicht

Die Einfiihrung einer Registrierung geht, wie die Begriindung ausfiihrt, auf eine
Forderung der Industrie zuriick und orientiert sich an der Mehrzahl der iibrigen
Gesetzgebungen. Dabei kommt dem Register insgesamt eher eine Funktion zu Be-
weiszwecken zu, da eine Offenlegung der jeweiligen Neuentwicklungen anders
als etwa im Patentrecht durch die restriktiv geregelte Einsichtnahmemdglichkeit
ausgeschlossen ist. Neben der Beweisfunktion ist das Register mit negativer Rechts-
kraft ausgestattet, die jedoch aufgrund des Art. 105 Abs. 2 erst zwei Jahre nach dem
Tag der ersten geschiftlichen Verwertung eintritt. Allerdings soll die Registrierung
nach dem Willen der Expertenkommission anders als in der Bundesrepublik offen-
sichtlich nicht Voraussetzung zur Geltendmachung des Schutzrechts sein.
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Die formellen Eintragungsvoraussetzungen regelt Art. 106 des Entwurfs in den
Grundziigen: Danach wird beim Bundesamt fiir geistiges Eigentum fiir jede Topo-
graphie eine gesonderte Anmeldung einzureichen sein, die das Eintragungsgesuch
mit einer genauen Beschreibung der Topographie sowie ihres Verwendungszwecks,
das Datum der ersten Nutzung der Topographie (sofern diese vor Anmeldung be-
reits erfolgt ist), sowie Angaben enthilt, aus denen sich die formelle Schutzberech-
tigung des Rechtsinhabers ergibt. Beizufiigen sind Unterlagen zur Indentifizierung
der Topographie, im iibrigen ist eine Gebiihr zu entrichten.

Die Regelung der Einzelheiten des Verfahrens obliegt dem Bundesrat.

Nach Art. 107 wird dem Rechtsinhaber ein Anmeldedatum zuerkannt, sobald
er alle erforderlichen Unterlagen eingereicht hat. Auch diese Regelung weicht von
der deutschen Losung geringfiigig ab. Angaben zur Schutzberechtigung sind dort
ohne Einfluf} auf den Anmeldetag. Dieses Datum lost, wie bereits dargelegt, gem.
Art. 105 Abs. 1 des Entwurfs die Schutzfrist aus, sofern die Eintragung vor der
ersten geschiftlichen Verwertung stattfindet. Vorzuschlagen wire, dieses Datum
gleichfalls fiir die Zweijahresfrist des Art. 105 Abs. 2 maBgeblich sein zu lassen.

Im iibrigen findet nach Art. 108 keinerlei vorgiangige Priifung der Topographie
durch das Amt statt. Insbesondere wird das Amt nicht untersuchen, ob die ein-
gereichten Unterlagen zur Indentifizierung der Topographie ausreichen. Ein derart
begriindeter Antrag auf Ldschung der Anmeldung miifite in einem gerichtlichen
Verfahren gestellt werden. Anders als im deutschen Recht kann die Léschung nur
vom Rechtsinhaber selbst beantragt werden bzw. findet eine Loschung dann statt,
wenn der Schutz durch ein rechtskriftiges gerichtliches Urteil aberkannt wird
(Art. 109). Einen jedermann zustehenden Léschungsanspruch bei fehlender
Schutzfahigkeit der Topographie bzw. fehlender Schutzberechtigung des Anmel-
ders sieht der schweizerische Entwurf nicht vor.

In dem heiklen Punkt des Schutzes von Betriebs- und Geschiftsgeheimnissen
in den bei der Anmeldung einzureichenden Unterlagen zur Identifizierung der
Topographie und der Ausgestaltung der Einsichtnahme nimmt die Expertenkom-
mission den weltweit wohl herstellerfreundlichsten Standpunkt ein: Zwar kann
nach Art. 112 jedermann gegen Gebiihr in das Register Einsicht nehmen, iiber
dessen Inhalt Auskiinfte einholen und Ausziige verlangen, doch soll Dritten gegen-
iiber eine Einsicht in die Anmeldungsunterlagen generell nicht gewdhrt werden
(S. 89). Auf Vorschriften zu Geheimhaltung von Betriebs- und Geschéftsgeheim-
nissen kann der Entwurf mithin verzichten.

f) Schutzberechtigung

Als letztes bleibt nur noch hinzuzufiigen, daf sich auch die Schweiz fiir den
Grundsatz materieller Reziprozitdt entscheiden wird: In den Genuf3 des Schutzes
kommen nach Art. 93 des Entwurfs nur Topographien von Rechtsinhabern mit
schweizerischer Staatsangehorigkeit und solchen, die ihren gewohnlichen Auf-
enthalt oder ihre Niederlassung in der Schweiz haben einschliefllich Topographien,
die erstmals in der Schweiz benutzt worden sind sowie Topographien, die aufgrund
von Staatsvertrigen in der Schweiz geschiitzt sind. Dariiber hinaus kann der Bun-
desrat den Schutz auf Topographien von anderen auslindischen Rechtsinhabern
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ausdehnen, sofern deren Heimatstaat Schweizern Gegenrecht gewahrt. Nicht be-
anspruchen konnen den Schutz hingegen schweizerische Rechtsnachfolger, die
die Topographie eines auslandischen Herstellers erworben und jene nicht erstmals
in der Schweiz benutzt haben, wenn iiberdies keine Gegenseitigkeitserklarung gem.
Art. 93 Abs. 2 erfolgt ist.

IV, Schiufbemerkung

Wie in der Begriindung mehrfach betont, hat sich auch die Expertenkommission
der Schweiz mit ihrem Entwurf, ohne freilich an die EG-Richtlinie gebunden zu
sein, aufgrund des Drucks der international weitgehend parallel verlaufenen und
verlaufenden Entwicklung der Ausgestaltung des Schutzes fiir integrierte Halb-
leiterschaltkreise weitgehend an diesen Vorbildern orientieren miissen. Gering-
fiigige Abweichungen im Detail von der einen oder anderen vorbestehenden Losung
bewegen sich dennoch durchaus im Rahmen von deren Bandbreite.

Einzig in der Frage der Einsichtnahme in diejenigen Teile der Anmeldeunter-
lagen, die keine Betriebs- oder Geschiftsgeheimnisse darstellen, bezieht der Ent-
wurf eine extreme Position. Hier wird sicher noch einmal zu iiberdenken sein, ob
die Schutzinteressen des Herstellers eine derart weitgehende Beschrankung der Ein-
sichtnahme erfordern und ob durch sie nicht das Interesse konkurrierender Fach-
kreise an einer zumindest ansatzweisen Information tiber die inhaltliche Reichweite
des beanspruchten Schutzes allzuwenig beriicksichtigt ist. Aus der genauen Be-
schreibung bzw. Bezeichnung der Topographie sowie ihres Verwendungszwecks
allein - sofern sie iiberhaupt in das Register eingetragen werden sollen, ~ wird sich
jedenfalls kaum etwas tiber die Reichweite des Schutzes entnehmen lassen. Dariiber
hinaus gilt: Je weniger Unterlagen ein Dritter hat einsehen kénnen, desto eher wird
er sich im Verletzungsfalle auf eine unabhingige Neuschépfung berufen konnen.

AuBerordentlich neu und fiir die weitere Entwicklung des Systems der Rechte
zum Schutz des geistigen Eigentums sicherlich wegweisend erweisen wird sich die
Schaffung grundsitzlich gleichgerichteter industrieller Leistungsschutzrechte so-
wohl fiir Topographien wie auch (und vor allem) fiir Computerprogramme. Sollte
der Entwurf tatsédchlich in seiner gegenwirtigen Form Gesetz werden, so wire die
Schweiz das erste Land, das einen seinem Charakter nach wettbewerbsrechtlichen
Investitionsschutz in konsequenter Weise mittels eines urheberrechtsnahen indu-
striellen Leistungsschutzes ausgestaltet hat.
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Offene Fragen beim Schutz von Software
nach dem URG-Entwurf vom 18. Dezember 1987*

von Dr. Robert G. Briner, Rechisanwalt, Ziirich

1. Zielsetzung

Die II1. Expertenkommission fiir die Revision des Urheberrechtsgesetzes hat in
ihrem Entwurf vom 18. Dezember 1987 im Vierten Titel! den Schutz von Software
und von Halbleitern vorgesehen. Sie hat damit wesentlich mehr bisher offene Fra-
gen geldst und beantwortet, als der Titel des vorliegenden Beitrages vermuten lassen
konnte. Dessen Zielsetzung besteht denn auch nicht darin, den Entwurf als Ganzes
zu beméngeln; es soll vielmehr der Versuch unternommen werden, durch eine be-
wusst auf ausgewihlte schwierige Probleme konzentrierte Auseinandersetzung auf-
bauend zu wirken. Der Entwurf beschreitet in verschiedener Hinsicht juristisches
Neuland; da ist es nicht verwunderlich, und insbesondere auch nicht bedauerlich,
wenn noch nicht allenorts unité de doctrine feststellbar ist und wenn noch nicht
alle Fragen nach allen Seiten ausgeleuchtet sind. Nicht vergessen werden sollte,
dass die Arbeit der Expertenkommission unter grossem Zeitdruck stand; im Sommer
1986 hatte sich der Nationalrat dem Riickweisungsbeschluss des Stinderates ange-
schlossen, und schon auf Ende 1987 hatte die Expertenkommission einen nament-
lich um den gesamten Dritten und Vierten Titel erweiterten Entwurf fertigzustellen.

2. Schutz der Software im Urheberrecht

In den meisten Lindern Europas und auch in Ubersee hat man im wesentlichen
den Schutz von Software so gesucht, dass lediglich die Urheberrechtsgesetze fiir
anwendbar erkldrt wurden, mit der bemerkenswerten Ausnahme der USA, denen
eine Pionierrolle nicht abgesprochen werden kann, und - aus der niheren Nach-
barschaft - Frankreichs, das innerhalb des Urheberrechts einige besondere Bestim-
mungen fiir die Software vorsieht. Hingegen hat die Bundesrepublik Deutschland
den Schutz im wesentlichen durch blosse Novellierung des § 2 Abs. 1 UrhG fest-

Stark gekiirzte und thematisch eingegrenzte Fassung eines am 3. Februar 1988 in Ziirich ge-
haltenen Referates an einer Veranstaltung der INGRES (Institut filr gewerblichen Rechts-
schutz).

Die Referatsform wird im wesentlichen beibehalten. Anmerkungen werden nur im Interesse
der Lesbarkeit hinzugefiigt.
! DerEntwurfumfasst sechs Titel, die bezeichnet sind als «Urheberrecht», «Nachbarrechte», «Ver-

wertungsrecht», «Industrieller Leistungsschutz», «Rechtsschutz» und «Schlussbestimmungen».
Der Entwurf wird nachfolgend mit «<EURG» zitiert.
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geschrieben («Sprachwerke, wie Schriftwerke oder Reden, sowie Programme fiir die
Datenverarbeitung»).

Als einer der hervorstechenden Vorteile der Einordnung in das Urheberrecht gilt
das Bestehen der Berner Ubereinkunft und des Welturheberrechtsabkommens, da
sich damit international ein zufriedenstellend vereinheitlichter Schutz ergibt. Die
Regelung des Softwareschutzes im nun vorliegenden Entwurf harmonisiert daher
mit der Rechtslage bei allen wichtigen Handelspartnern der Schweiz.

Dabei gilt es freilich zu beachten, dass der Entwurf die Materie in einem weit-
gehend eigenstandig wirkenden Titel regelt. Als eine der zentralen Fragen erweist
sich daher diejenige nach dem Verhiltnis zwischen «normalem» Urheberrecht und
«Sonderrecht». Auf die Unterschiede der Regelungen und die Griinde dafiir wird
nachfolgend besonderes Gewicht gelegt.

3. Software als neuartiges Immaterialgut

«Software» ist ein vielschichtiger Begriff2. Er umfasst nicht nur die blossen Da-
tenverarbeitungsprogramme, sondern auch die damit verbundenen Entwicklungs-
und Dienstleistungen, Anwender-Know-How, Dokumentationen und Hilfsmaterial
aller Art, usw. Ein professioneller Softwarehersteller, d.h. ein sogenanntes «Soft-
warehaus», erarbeitet wesentlich mehr als blosse Programme.

Das kommt auch im Entwurf zum Ausdruck. Entgegen der Uberschrift des
Vierten Titels werden in Art. 83 Abs. 2 EURG ausdriicklich auch Anleitungen, Be-
schreibungen, Darstellungen usw. vom Schutz erfasst.

Die Probleme der rechtlichen Erfassung der Software und ihres Schutzes er-
schopfen sich daher keineswegs in der Frage, ob sie ein «Werk» sei; mit der Be-
jahung dieser Frage sind die Probleme keineswegs gelost. Es geht vielmehr darum,
ein Produkt jiingster Technik? als Immaterialgut zu erfassen.

So naheliegend es ist, Programmieren als Kunst, den Programmierer somit als
Kiinstler und folglich die Software als Kunstwerk zu bezeichnen, so sehr wird da-
bei vergessen, dass Software ein Industrieprodukt ist, bei dem die gewinnbring-
ende Nutzung im Vordergrund steht, was nur schlecht zum «klassischen» Urheber-
recht passen will, und auch nur teilweise zum Schutz von Werken der angewandten
Kunst.

Software ist schon heute weitgehend ein Industrie- und Handelsprodukt, und
niemand zweifelt daran, dass dies je linger je mehr der Fall sein wird. Software hat
daher weit mehr Bezugspunkte zum patentierten Haushaltgerit als zu den schénen
Kiinsten. Software steht je linger je mehr in einem Geflecht von rechtlichen Be-

2 Treffend Keplinger in «Copyright», March 1985, p. 121: «Computer software is an imprecise
term that is typically used to describe a group of related intellectual properties».

3 Der Beginn des Computerzeitalters kann auf die Zeit des Zweiten Weltkrieges festgelegt werden,
obwohl Grundlagen-Arbeiten (Zuse, von Neumann) weiter zuriickreichen und z.B. Babbage
schon 1883 eine «analytical engine» baute. In einem als «industriell» zu bezeichnenden Mass-
stab wird Software erst seit gut zwanzig Jahren erstellt.
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ziehungen, die vom Arbeits- und Auftragsrecht einschliesslich Innominatkon-
trakten (z.B. Entwickiungsvertrag, Franchisingvertrag, Leasingvertrag) iiber Gesell-
schaftsrecht und das gesamte Spektrum des gewerblichen Rechtsschutzes bis zum
Zollrecht und Steuerrecht reichen. Viele Fragen sind offen4. Und nicht zuletzt ist
der Schutz von Software mittlerweile ein Politikum des internationalen Handels ge-
worden, was am deutlichsten daran sichtbar wird, dass auch innerhalb des GATT
diesbeziigliche Anstrengungen unternommen werden’.

Software wird auf absehbare Zeit eine Schliisselrolle spielen, gleichgiiltig ob man
vom Anbrechen eines Informationszeitalters iiberzeugt ist, oder ob man einfach zur
Kenntnis nimmt, mit welch atemberaubendem Tempo sich die gesamte Computer-
technik entwickelt und ausbreitet. Dabei gilt es im Auge zu behalten, dass sich
die Erstellung von Software immer mehr in Richtung einer Ingenieurwissenschaft
und einer industriellen Fertigung entwickelt, also eigentlich weg von der «Kunst»S.
Man fixiert daher, etwas iiberspitzt formuliert, einen veralteten Stand der Wissen-
schaft und Technik, wenn man die Software lediglich unter den Werkbegriff sub-
sumiert.

4. Der Vierte Titel als Schutz «kleiner Werke»?

Im Gegensatz namentlich zum deutschen Urheberrechtsgesetz sind Computer-
programme unter dem Werkbegriff des Art. 4 EURG nicht aufgefiihrt. Es stellt
sich damit die Frage, ob das Schweigen des Gesetzgebers ein qualifiziertes sei, d.h.
ob Software —~ wenn sie ein «Kunstwerk» sei — den Schutz nach dem Ersten Titel
beanspruchen konne.

Nach dem Bericht der Expertenkommission kann kaum ein Zweifel daran be-
stehen, dass Software ausschliesslich nach dem Vierten Titel geschiitzt werden
wollte. Im Bericht heisst es bei Art. 4, dass «Computerprogramme eigentlich keine
Werke im Sinne dieser Bestimmung» seien; «sie geniessen vielmehr den im vierten
Titel . . . vorgesehenen Sonderschutz». Lediglich fiir Dokumentationen u.dgl. (so-
weit von literarischer Qualitit!) ist ein Schutz als Sprachwerk vorbehalten. Den-
noch wird, sogar aus Kreisen der Expertenkommission, teilweise eine gegenteilige
Auffassung vertreten.

4 Zum Beispiel beim Leasing: mit dem Leasing von Software ist in aller Regel das Leasing eines
Lizenzrechtes umfasst, was sich nur schlecht mit Mietrecht vertrigt. Oder im Zollrecht: die
Zolltarife stellen auf das Warengewicht ab. Welches Gewicht hat Software? Oder im Waren-
umsatzsteuerrecht: fallt nur der Datentriger unter den Warenbegriff, oder auch sein Wert,
d.h. zum Beispiel die damit verbundene Lizenzgebiihr?

5 vgl. Goldrian, Schutz von Computerprogrammen - ein Thema fiir GATT?, in Computer und
Recht 4/1987, S. 257 ff.

6 Informatik ist ein lingst anerkannter Zweig der Wissenschaft, der an technischen Hochschulen
gelehrt wird. Seit 1968 kennt man den Begriff des «Software Engineering», der alle Bemiihun-
gen umfasst, das Programmieren zu einer exakten und beherrschbaren Ingenieurwissenschaft
zu machen.
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Da die Schutzvoraussetzungen des Vierten Titels deutlich niedriger angesetzt
sind als jene des Ersten Titels, ist diese Frage von grosser praktischer Bedeutung. Es
koénnte zu einer Art Regelungs-Wettstreit kommen, da der Schutz im Vierten Titel
ganz anders ausgestaltet ist als in den ersten drei. Nachfolgend werden daher nicht
nur offene Fragen des Schutzes nach dem Vierten Titel erortert, sondern sie werden
um Hinweise auf anderslautende Regelungen im Ersten Titel ergéinzt.

Gegen eine Doppelspurigkeit des Schutzes bestehen grundsitzliche Bedenken.
Nicht nur sind die Ausschliesslichkeitsrechte des Vierten Titels erheblich verschie-
den von denjenigen des Ersten, sondern es wire praktisch nur durch Prozessieren
feststellbar, ob ein bestimmtes Softwarepaket dem einen oder dem anderen Titel
zuzuordnen sei, denn es kann ja nicht der Privatautonomie iiberlassen bleiben,
solches zu entscheiden. Weil der Rechtsinhaber nach dem Ersten Titel nicht der-
selbe ist wie im Vierten Titel (vgl. Art. 8 f., Art. 24 EURG einerseits, und Art. 84-87
EURG andererseits), wiren jegliche Vertriage iiber Nutzung, Ubertragung usw.
von Software auf Sand gebaut. Eine derartige Rechtsunsicherheit muss vermieden
werden.

5. Bemerkungen zu ausgewdhliten Bestimmungen

5.1 Schutzvoraussetzungen

Nach Art. 83 EURG werden Programme oder Teile von solchen geschiitzt, die
«in ihrem Aufbau nicht selbstverstindlich» sind. Der Bericht sagt klar, dass die
Anforderungen bewusst niedriger angesetzt wurden, als es im Urheberrecht oder
Patentrecht der Fall ist (S. 75). Nach Art. 4 EURG sind demgegeniiber Werke ge-
schiitzt, wenn sie geistige Schépfungen mit individuellem Charakter sind, was im
wesentlichen der geltenden Regelung entspricht.

Es stellt sich zunichst die Frage, was unter einem «nicht selbstverstindlichen
Aufbau» zu verstehen ist.

Der Bericht der Expertenkommission lisst durchblicken, dass die Umschreibung
der Schutzvoraussetzung in Art. 83 nicht leicht gefallen ist; es werden auch andere
Umschreibungen erwihnt. Der Schutz soll gewihrt werden, wenn der Programm-
ablauf unter Fachleuten nicht lingst bekannt ist. Es wurde eine Umschreibung ge-
sucht, welche die geringeren Anforderungen als im (geltenden) Art. 1 URG zum
Ausdruck bringt und gleichzeitig unerwiinschte Angleichungen an das bisherige
Urheber- und Patentrecht vermeidet.

Es ist nicht zu verkennen, dass der Definition Schwichen anhaften. Was exakt
(iiberpriifbar, mindestens einer quantifizierenden Expertise zugéanglich) unter dem
«Aufbau» eines Programmes zu verstehen ist, und welche Rolle dabei die vom
Schutz miter fassten Beschreibungen und Dokumentationen spielen mégen (Art. 83
Abs. 2 EURG), lasst sich nicht leicht umschreiben, jedenfalls nicht in zwei oder drei
Satzen.

Trotz Ungewissheit iiber den Begriff des «Aufbaus», der mit demjenigen des
«Ablaufes» keineswegs identisch ist, aber dennoch Berithrungspunkte dazu hat,
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wie auch zum «Algorithmus»?, ist das Ausschlaggebende wohl darin zu sehen,
dass bezweckt wurde, deutlich niedrigere Anforderungen fiir einen Schutz zu
stellen, als sie bei Unterstellung der Software unter bisheriges Patent- oder Urheber-
recht gelten wiirden.

Kernstiick der begrifflichen Definition ist damit nicht der «Aufbau», sondern
das «nicht selbstverstindliche» daran. Trivialprogramme, die lediglich bekannten
Linien folgen, die - um einen patentrechtlichen Begriff zu verwenden - normaler
Stand der Technik sind, sollen keinen Schutz geniessen.

Damit wird auch die Frage etwas an Bedeutung zuriickgestuft, ob die «Origi-
nalitit» eines Programmes daran zu ermessen sei, wie es aufgebaut worden sei
(d.h. geschaffen worden sei), oder wie sich sein fertiger Aufbau présentiere, d.h.
ob es auf die subjektivierte, dafiir aufgewendete schopferische Arbeit ankomme,
oder auf die objektivierte, aus dem Programm erkennbare «nicht selbstverstand-
liche»Losung des Problems. Die Umschreibung in Art. 83 EURG geht vom letz-
teren aus. Auch in der deutschen Rechtsprechung ist sinngeméiss dhnliches wie
der «Aufbau» enthalten8, wenn auch dort mit sehr hohen Anforderungen an die
Originalitit.

Damit wird erkennbar, dass die Annahme eines Schutzes sowohl nach dem Ersten
als auch nach dem Vierten Titel zu kaum noch iiberblickbaren Uberschneidungen
und Abgrenzungsproblemen fiithren miisste. Wahrend im Vierten Titel eine objekti-
vierte Umschreibung der Schutzvoraussetzungen gesucht und gefunden wurde,
schiitzt Art. 4 EURG «geistige Schépfungen, die individuellen Charakter haben».
Was im «Aufbau nicht selbstverstandlich» ist, kann keineswegs gleichgesetzt wer-
den mit einer «geistigen Schépfung, die ein bisschen individuellen Charakter hat»,
und umgekehrt ist ein besonders ungewshnlicher Aufbau auch nicht gleichzusetzen
mit einem «Aufbau mit individuellem Charakter».

Die Annahme eines Schutzes der Software sowohl im «klassischen» Urheber-
recht als auch im Vierten Titel im Sinne eines «kleinen Werkes» ist daher abzu-
lehnen. Die nachfolgenden Bemerkungen werden zeigen, dass mit der Annahme
einer solchen Doppelspurigkeit in mehrfacher Hinsicht ein unhaltbarer Rechts-
zustand geschaffen wiirde. Will man das Problem nicht einfach der Rechtsprechung
iiberlassen, muss es im Gesetz selbst klar gelost werden.

7 der in Art. 83 Abs. 3 EURG als «das dem Programm zugrundeliegende Losungsverfahren» be-
zeichnet wird.

8 erforderlich ist «ein deutliches Uberragen der Gestaltungstitigkeit in Auswahl, Sammlung, An-
ordnung und Entwicklung der Informationen und Anweisungen gegeniiber dem allgemeinen
Durchschnittskénnen» (aus dem sog. «Inkassoprogramm»-Entscheid, abgedruckt z.B. in Com-
puter und Recht 1/1985 S. 22 ff.; zit. Passus a.a.0. S. 31). Die Frage ist allerdings international
keineswegs einheitlich beantwortet; nach $sterreichischer Auffassung kann z.B. «ungewshnliche
Fachkenntnis» oder «Gewandtheit» des Programmierers ein Indiz fiir urheberrechtlichen
Schutz sein, und kann umgekehrt das Vorliegen bereits vorhandener Programmbausteine ein
Indiz dagegen sein, GRUR Int. 1987 S. 794.
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5.2 Rechtsinhaber

In Art. 84 EURG werden die Rechte am Prograranm derjenigen Person zugeord-
net, die es «entwickelt» hat. Gemeint ist mit «Entwickeln» zunéchst ein gewisses
Mindestmass an geistiger Arbeit, wie der Bericht auf S. 71 festhilt, wobei allerdings
schon zu fragen ist, ob nicht das Mindestmass an geistiger Arbeit (d.h. an indu-
strieller Leistung!) besser den Schutzvoraussetzungen zugerechnet wiirde (vgl. die
Bemerkungen zu Art. 84/96 in fine und zu Art. 88 in fine, die ganz klar in diese
Richtung weisen). Im Vordergrund steht aber namentlich der Umstand, dass Soft-
ware je linger je weniger durch Einzelne geschaffen wird, sondern wie andere
technische Produkte arbeitsteilig und im Arbeits-, Auftrags- oder Werkvertrags-
verhiltnis. Rechtsinhaber ist somit nach dem Entwurf, wirtschaftlich betrachtet,
derjenige, der als Unternehmer auftritt und das wirtschaftliche Risiko trigt (Be-
richt, zweiter Absatz zu Art. 84/96 EURG).

Demgegeniiber ist fiir Werke im Sinne der ersten drei Titel nach Art. 8 EURG
Urheber immer die natiirliche Person, die das Werk geschaffen hat, und gilt im
Arbeitsverhiltnis nach Art. 23 EURG eine der Zweckiibertragungstheorie ange-
nidherte Regelung. Nach Art. 24 EURG hat derjenige, der einen Plan fiir ein «Kol-
lektivwerk» erstellt und verantwortet, die ausschliessliche Befugnis zur Verwen-
dung des Kollektivwerkes, aber unter Vorbehalt der Urheberrechte an den einzelnen
Beitrigen.

Die beiden Regelungen sind offensichtlich nicht miteinander vertréaglich, auch
wenn Berithrungspunkte erkennbar sind. Namentlich der Vorbehalt der Rechte des
Kollektivschaffenden an seinem Beitrag gemiss dem Ersten Titel féllt erheblich
ins Gewicht. Die Bestimmung hétte fiir ein Softwarehaus unakzeptable Folgen.
Ahnlich einschneidend wire die Befugnis des Urhebers nach Art. 14 EURG, iiber
Anderungen und Bearbeitungen seines Werkes zu bestimmen.

Lisst man zu, dass neben dem Schutz von Software nach dem Vierten Titel fiir
«grosse Werke» auch Schutz nach dem Ersten Titel beansprucht werden kann, ist
mithin eine gravierende Rechtsunsicherheit unvermeidbar, da es nicht freier Verein-
barung anheimgestellt sein kann, ob ein bestimmtes Computerprogramm nur ein
«kleines Werk» sei oder ein «grosses». Die rechtlichen Beziehungen zwischen den
moglichen Rechtsinhabern (z.B. angestellter Programmier einerseits, Softwarehaus
andererseits) und auch zwischen dem Rechtsinhaber und dem Besteller oder An-
wender (Nutzer) der Software wiren nicht mehr zuverlissig regelbar.

Es sei hier nur ergdnzend darauf hingewiesen, dass auch mit der modernen
Losung des Vierten Titels keineswegs alle Fragen gelost sind, welche sich in der
Praxis stellen werden. Software wird, namentlich soweit es sich um neue Anwendun-
gen handelt, in aller Regel unter massgeblicher Mitwirkung des spateren Anwenders
entwickelt, weil nur dieser liber die notwendigen Kenntnisse, Erfahrungen und
Know-How verfiigt. Esist, um ein einfaches Beispiel zu nehmen, zur Erstellung eines
Programmes zur Steuerung von Motoren unabdingbar, {iber genaueste Motoren-
kenntnisse zu verfiigen. Der zukiinftige Anwender leistet daher oft einen nicht zu
vernachldssigenden Beitrag als «Entwickler» im Sinne von Art. 84 EURG, bzw.
tragt massgeblich zum «nicht selbstverstandlichen Aufbau» bei, so dass er die
Rechte daran wohl hiufig gemeinschaftlich mit dem Programmierer innehaben
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wird (Art. 85 EURG). Lisst man in dieses Rechtsverhiltnis auch noch die Unsicher-
heit einfliessen, welche aus der parallelen oder alternativen Anwendung des Ersten
Titels entspringt, werden die Verhiltnisse vollends uniiberblickbar.

5.3 Ausschliesslichkeitsrechte

Nach Art. 88 EURG hat der Rechtsinhaber die dort aufgezihlten Ausschliess-
lichkeitsrechte, die den Gebrauch des Programmes, dessen Vervielfiltigung, Ver-
marktung, Ubersetzung und Anderung umfassen. Wer ein (abgeleitetes) Ge-
brauchsrecht hat, also z.B. der Erwerber eines Programmexemplares oder der
Lizenznehmer, darf nach Art. 90 EURG ebenfalls iibersetzen und dndern, und darf
insbesondere Sicherungskopien anfertigen, sog. Back-Up-Kopien. Da nach dem
Entwurf auch Gebrauchsanleitungen und Beschreibungen der Programme vom
Schutz umfasst sind (Art. 83 Abs. 2 EURG), werden auch sie von der Regelung nach
Art. 88 ff. EURG erfasst. Das beinhaltet namentlich das Verbot, Gebrauchsan-
leitungen und Beschreibungen zum simplen Nachbau («Reverse Engineering»)
eines in Funktion und Zielsetzung gleichartigen Programmes zu beniitzen (so aus-
driicklich der Bericht S. 77 zu Art. 88 EURG).

Die Anderung und das Ubersetzen von Computerprogrammen ist im Zusammen-
hang mit den Begriffen des «nicht selbstverstandlichen Aufbaus» und des «Ent-
wickelns» zu sehen. Die Anderung eines Computerprogrammes ist keineswegs eine
triviale Titigkeit, weil die Anderung so erfolgen muss, dass keine unerwiinschten
Nebeneffekte auftreten. Auch die Ubersetzung eines Computerprogrammes von
einer Computersprache in eine andere ist nur sehr begrenzt mit einer Ubersetzung
im herkommlichen Sinne vergleichbar, weil den verschiedenen Computersprachen
sehr verschiedenartige Modellvorstellungen zugrundeliegen. Eine Programm-Uber-
setzung ist beispielsweise nie «wortlich» méglich, sondern der Aufbau und die Ab-
folge von Befehlen werden stets so verschieden sein, dass im nachhinein das eine
nicht mehr ohne weiteres als Ubersetzung des anderen erkennbar ist.-

Im Andern und Ubersetzen liegt daher unter Umstéinden ein recht betrichtlicher
Aufwand, der leicht tiber das «gewisse Mass an geistiger Arbeit» hinausgeht, das
der Bericht bei Art. 84 EURG fordert. Ob damit - Befugnis zur Anderung unter-
stellt ~ ein frei verfiigbares neues Programm geschaffen wird oder (unter Anlehnung
an das Patentrecht) ein «abhingiges», lassen sowohl der Entwurf als auch der
Bericht offen.

Das Kriterium des Art. 83 EURG, der einen «nicht selbstverstindlichen Aufbau»
verlangt, erweist sich als unbehelflich, dasjenige des Art. 84 EURG als weit ge-
eigneter. Es zeigt sich hier, dass die Abgrenzung zwischen Art. 83 und Art. 84
EURG nicht geniigend klar umrissen ist (vgl. Bericht zu Art. 88 in fine, wo das
Anderungsrecht als nicht mehr verletzt erachtet wird, wenn eine «neue eigen-
standige Entwicklung» vorliegt). Will man dem nicht zustimmen, hat das zur
Folge, dass jegliche Anderung und Ubersetzung, darin inbegriffen die Weiter-
entwicklung, dem Rechtsinhaber vorbehalten ist, solange nicht ein Programm ge-
schaffen wird, dessen Aufbau gegeniiber dem alten «nicht selbstverstdndlich» ist.
Das bedeutet zwar einen hervorragenden Schutz des Rechtsinhabers, steht aber
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doch in einem nicht zu verkennenden Gegensatz zum Patentrecht und auch zum
«klassischen» Urheberrecht, wo es sehr wohl erlaubt ist, sich an Leistungen anderer
zu orientieren, wenn damit etwas Eigenes geschaffen wird.

Ein Vergleich mit den Ausschliesslichkeitsrechten, die im Ersten Titel vorgesehen
sind, zeigt erneut, welche Rechtsunsicherheit bei gleichzeitiger Anwendung beider
Regelungen entstehen miisste. Nach Art. 26 EURG darf ein vertffentlichtes Werk
auch von Verwandten und Freunden verwendet werden, ebenso in der Schule, und
~ horribile dictu ~ innerhalb von Betrieben, 6¢ffentlichen Verwaltungen usw. Das
miisste bedeuten, dass ausgerechnet fiir die «besonders originelle» Software das er-
laubt ist, was nach allgemeiner Uberzeugung untersagt sein soll und nach dem
Vierten Titel fiir Programme auch untersagt is¢, nimlich das Kopieren fiir Freunde,
und der Erwerb eines einzigen Programmexemplars in Grossbetrieben mit an-
schliessender vielfacher Nutzung im ganzen Betrieb.

5.5 Schutzdauer

Der Schutz der Computerprogramme ist auf 25 Jahre begrenzt. Der Schutz
kniipft nicht an das Leben (bzw. den Tod) des «Urhebers» an, sondern an die Ent-
stehung des Programmes®. Diese Schutzdauer wird als mit der RBUe (Briisseler
Fassung, Art. 7 Abs. 3) und mit dem WUA (Art. IV Ziff. 3) vereinbar erachtet. Da
die «Lebensdauer» eines Computerprogrammes in der Regel mit etwa 10 Jahren
angegeben wird und nur selten das Anderthalbfache davon erreicht, ist es sicher
richtig, dem im Entwurf Rechnung zu tragen'o,

Demgegeniiber ist im ersten Titel eine Schutzdauer von siebzig Jahren nach dem
Tode des Urhebers vorgesehen.

Es wird hier erneut erkennbar, dass ein paralleler oder alternativer Schutz von
Computerprogrammen durch den Ersten und den Vierten Titel zu unhaltbaren
Zustanden fiihren miisste. Nimmt man einen alternativen Schutz an, so gelangt man
fiir die «besonders originellen» Programme zu einer realitdtsfremden Schutzdauer
~ wobei aber nach dem oben Gesagten «Figengebrauch» im Sinne von Art. 26
EURG zulissig ist, ferner Vermieten in Bibliotheken nach Art. 16 EURG und der-
gleichen mehr!!,

Ein paralleler Schutz gleichzeitig durch den Ersten als auch den Vierten Titel
ist nicht denkbar, weil die Regelungen mehrfach unvereinbar sind. Aber auch ein
paralleler Schutz in dem Sinne, dass der Sonderschutz nach 25 Jahren durch jenen
des Ersten Titels abgelost wiirde, fithrt zu Schwierigkeiten. Dann tritt ndmlich nach

9 Dieselbe Losung kennt das franzésische Urheberrecht, dortiger Art. 48,

10 Man denke daran, dass die Computertechnik erst vierzig Jahre alt ist, und dass der heute all-
gegenwirtige Personal Computer, fiir den ein wesentlicher Teil der Programme geschrieben
wird, auch erst seit rund 15 Jahren existiert.

' nur am Rande sei vermerkt, dass die Ausleihe nach Art. 16 EURG unentgeltlich wére - es sei
denn, es werde nach Art. 16 Abs. 3 EURG eigens eine Verwertungsgesellschaft fiir Programme
gegriindet (). Man bedenke auch, dass Art. 27/28 EURG anwendbar wiren, da eine Disketten-
Station, wie sie in jedem Personal Computer vorkommt, ein Vervielfiltigungsgerit ware.



61

25 Jahren beziiglich der Rechtsinhaberschaft und in Art und Umfang der gewihr-
ten Ausschliesslichkeitsrechte ein abrupter Wechsel ein, der die Rechtsbeziehungen
zwischen Programmierer, Softwarehaus und Anwender regelrecht umkrempelt.
Tertium non datur, jedenfalls nicht ohne sehr erhebliche Umgestaltungen im ge-
samten Entwurf.

5.6. Verhiltnis Programmschutz/Topographieschutz

Halbleitertopographien konnen Programme enthalten. Zu denken ist an fest-
programmierte sogenannte Einchip-Mikrocomputer, aber auch an festprogram-
mierte Speicher, wie sie zum Beispiel in jedem Personal Computer fiir die elemen-
taren Systemfunktionen vorgesehen sind!2.

Ein solches Programm ist fiir den Anwender praktisch, d.h. mit verniinftigen
Mitteln, nicht iiberpriifbar. Oft wird es so sein, dass er sich gar nicht bewusst ist,
dass ein bestimmtes Gerét iiberhaupt eine integrierte Schaltung mit einem Pro-
gramm enthilt, was beispielsweise heutzutage bei Waschmaschinen, Abspielgeriten
fiir Compact-Disks, Autos und Photoapparaten und Kopiergeriaten der Fall ist.
Nach Art. 103 EURG ist die Nutzung von gutgldubig erworbenen integrierten
Schaltungen auch dann zuléssig, wenn sie eine unrechtméissig nachgebildete Topo-
graphie enthalten. Verkorpert die «unrechtméssig nachgebildete» Topographie aber
unerlaubterweise ein Programm!3, so hat der Rechtsinhaber ein Verbietungsrecht,
das gegeniiber dem Gutglaubensschutz nach Art. 103 EURG durchschlédgt. Es
ist eine nicht leicht zu entscheidende Frage, ob eine Ausnahmebestimmung vor-
zusehen sei, und wie die im Topographienschutz vorgesehene Vergiitung (Art. 103
Abs. 2 EURG) sinngemiss auf den Programmschutz iibertragen werden kann. Auf
der einen Seite tiberwiegt wohl bei reinen Gebrauchsgegenstinden das dem Art. 103
EURG zugrundeliegende Motiv; aber auf der anderen Seite ist nicht einzusehen,
weshalb ein Programm dann keinen vollstéindigen Schutz geniessen soll, wenn es
in einer integrierten Schaltung verkorpert ist.

5.7. Ubergangsrecht

Ubergangsrechtliche Bestimmungen fehlen vollstdndig. Damit bleibt aber génz-
lich offen, welchen Schutz Software geniesst, die bei Inkrafttreten des neuen Ge-
setzes bereits existiert. Erlangt sie Schutz, obwohl sie vor Inkrafttreten entwickelt
wurde (Art. 84 und 92 EURG)? Geniesst sie (sofern sie die Voraussetzungen erfiillt)
Schutz nach dem bisherigen (d.h. heute geltenden) URG? Geniesst sie nur Schutz,
wenn sie nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes in einer Art und Weise gedndert
oder verindert wird, dass von einer «Entwicklung» gesprochen werden kann? Hier
muss der Gesetzgeber Klarheit schaffen.

12 sogenanntes «Basic Input/Output System», BIOS, und «Basic Disk Operating System», BDOS.
13 vgl. Art. 83 Abs. 1 EURG, «unabhingig von der Art ihrer Festlegung».
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5.8. Verhiltnis des Programmschutzes zum 1.-3. Titel

Es wird auch im Bericht der Expertenkommission erwahnt, dass Programm-
dokumentationen usw. als Sprachwerke einen Schutz nach dem Ersten Titel ge-
niessen koénnen, sofern sie die dortigen Voraussetzungen erfiillen. Dabei wird
freilich iibersehen, dass dieselbe Dokumentation nach Art. 83 Abs. 2 EURG ohne
Vorbehalte unter den Schutz des Vierten Titels féllt. Es sei zudem daran erinnert,
dass die Verwendung der Dokumentation zum Zwecke des «Reverse Engineering»
untersagt sein soll (Bericht zu Art. 88), was paradoxerweise gerade dann wieder
erlaubt wire, wenn es sich um eine Dokumentation von gar literarischer Qualitit
handelt.

Eine damit verwandte, aber ungleich schwierigere offene Frage stellt sich dann,
wenn ein Programm in einem als Sprachwerk geschiitzten Werk abgedruckt wird.
Art. 83 EURG sagt, dass Programme «unabhingig von der Art ihrer Festlegung»
nach dem ersten Kapitel des Vierten Titels geschiitzt sind. Aber gilt das auch, wenn
die Festlegung in einer nach Art. 1 ff. EURG geschiitzten Art erfolgt? Bejaht man
dies, steht man vor dem hier mehrfach erérterten Problem des parallelen oder
alternativen Schutzes. Verneint man es, was der Wortlaut von Art. 83 EURG ohne
weiteres erlaubt, steht mar von dem Problem, dass Sprachwerke tiber Programme
einen «aufgestiickelten» Schutz haben.

Es ist eine weitere offene Frage, die freilich wohl durch die Rechtsprechung geldst
werden wird, ob zur Interpretation von Bestimmungen des Vierten Titels solche
aus den ersten drei Titeln herangezogen werden diirfen. Nach dem Bericht wird das
fiir die Bestimmung des Beginns der Schutzdauer als zulissig erachtet. Es heisst zu
Art. 92 EURG, es diirfe ohne weiteres eine Parallele zu Art. 39 EURG gezogen
werden - wobei aber der Bericht die Entwicklung (sic) des Begleitmaterials verlangt,
wihrend es in Art. 39 Abs. 2 EURG gerade heisst, eine Festlegung des Werkes sei
nicht erforderlich. Solche und dhnliche Fragestellungen diirften wohl unvermeidbar
sein. Zu denken ist etwa daran, ob Entwiirfe fiir Programme Schutz geniessen, bzw.
ob das noch fehlerhafte, aber immerhin lauffihige Programm (vgl. Bericht zu
Art. 92 EURG) dem «Entwurf» des Art. 4 Abs. 3 EURG entspricht, ob fiir Be-
arbeitungen von Programmen Art. 5 EURG («Werke zweiter Hand») herangezogen
werden darf, ob der Schutz von Datenbanken auch hilfsweise nach Art. 6 EURG
(«Sammelwerke») umrissen werden darf, usw.

Als letztes sei darauf verwiesen, dass der Entwurf sagt, dass «der Rechtsinhaber»
das Recht hat, das Programm zu gebrauchen (Art. 88 EURG), und dass das-
selbe Recht hat, wer es erworben hat (bzw. an wen es, um in der Sprache des Ent-
wurfes zu bleiben, «verdussert» worden ist). Es stellt sich hier eine dem Problem-
kreis von Art. 26 EURG verwandte Frage, indem als Erwerber keineswegs immer
nur eine natiirliche Person auftritt, sondern auch juristische Personen und Kérper-
schaften, offentliche Verwaltungen und Schulen. Es solite im Entwurf klargestellt
sein, dass die Nutzung von Software durch den Erwerber in seinem gesamten
Betrieb, in einer ganzen Abteilung o.dgl. eine unzuverldssige Vervielfiltigung im
Sinne von Art. 88 lit. b EURG darstellt, d.h. dass der Gebrauch durch den Erwerber
oder sonstwie Berechtigten (Art. 89 f. EURG) auch dann vor Art. 88 lit. b EURG
Halt zu machen hat, wenn der Erwerber bzw. Berechtigte eine Mehrzahl von natiir-
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lichen Personen verkorpert. Zum selben Regelungsbereich gehort die Klarstellung,
dass zum Beispiel auch die Nutzung eines Programmes im Rechenzentrum oder in
einem Netzwerk fiir Dritte als «Vervielfialtigung» im Sinne von Art. 88 lit. b EURG
anzusehen ist. Dabei ist freilich zu beriicksichtigen, dass die Nutzung in einem
Netzwerk wohl dann als erlaubt anzusehen ist, wenn die Software ausdriicklich als
«netzwerkfahig» angeboten bzw. erworben wird. Da die technische Entwicklung
derzeit sehr stark in Richtung von Netzwerken verliduft, kommt dieser Frage in
absehbarer Zukunft eine erhebliche Bedeutung zu. Sie sollte gel6st werden, da an-
sonsten wohl zu befiirchten ist, dass Art. 13 lit. c-f EURG herangezogen werden.
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Computersoftware
Der Schutz der industriellen Leistungen
im neuen Entwurf zum Urheberrechtsgesetz

von Dr. Martin J. Lutz, Rechtsanwalt, Ziirich

L Einleitung

Rechtslehre und Gesetzgebung unterscheiden mehr oder weniger systematisch
zwischen gewerblichen Schutzrechten (propriété industrielle, industrial property)
und geistigem Eigentum (propriété intellectuelle, intellectual property).

Den gewerblichen Schutzrechten werden diejenigen geistigen Leistungen zuge-
rechnet, bei denen die kommerzielle, gewerbliche Zielsetzung iiberwiegt. Das sind
typischerweise das Patentrecht und das Markenrecht.

Das geistige Eigentum ist der Oberbegriff, der zusitzlich die der Asthetik zuge-
wandten Leistungen des Urheberrechts mitumfasst.

Das Urheberrecht schiitzt die durch die Personlichkeit des Urhebers gepragte
Leistung. Im klassischen Konzept macht das Urheberrecht den Schutz des Werks
nicht von seiner gewerblichen Tauglichkeit abhéngig.

Grundlage des Urheberrechts ist das Personlichkeitsrecht. Grundlage der ge-
werblichen Schutzrechte das marktorientierte Monopol gewerblich wertvoller Lei-
stungen.

Die vom unterschiedlichen Konzept und der rechtssystematischen Fundierung
her scharfe Grenzziehung zwischen gewerblichen Schutzrechten und Urheberrecht
ist in Grenzbereichen, insbesondere im Muster- und Modellrecht seit langem punk-
tuell durchbrochen.

Die urheberrechtsfahige Leistung wird im Muster- und Modellrecht zum Schutz-
objekt eines gewerblichen Leistungsschutzes.

In Anerkennung der unterschiedlichen Schutzgrundlagen haben in der Schweiz
Gesetz- und Rechtspraxis den parallelen gleichzeigigen Schutz derartiger Leistun-
gen durch beide Schutzsysteme zugelassen. Bildlich gesprochen bilden gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht zwei sich liberschneidende Kreise.

Der wihrend fast 100 Jahren wohlgeordnete Kosmos der geistigen Eigentums-
rechte ist nun durch das Phinomen der Computerprogramme in Aufruhr geraten.

Das Schutzbediirfnis fiir Computerprogramme ist unbestreitbar. Auch dass
sie geistige Leistungen darstellen und daher als Objekt irgendwo in die Sphére des
geistigen Eigentums gehoren, ist offensichtlich.

Computerprogramme sind indessen sicher keine Muster und Modelle. Dafiir
fehlt ihnen der Dekorationscharakter und das statische Erscheinungsbild. Sie sind
auch keine Marken. Fiir die Patentierung fehlt ihnen in der Regel die unmittelbare
gewerbliche Anwendbarkeit. Sie passen in keine der Kategorien der gewerblichen
Schutzrechte.

Ins Urheberrecht lassen sich Computerprogramme trotz eifriger gegenteiliger
Bemiihungen schlecht einordnen. Sie sind keine in ihrer dusseren Erscheinungs-
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form erkennbar durch die Persénlichkeit ihres Urhebers geprédgten, individuellen
Leistungen.
Es kauft niemand ein Computerprogramm wegen seiner aestetischen Schonheit,
sondern eher wegen seiner Niitzlichkeit in der gewerblichen Anwendung.
Nachdem sich Computerprogramme in keine der angestammten Kategorien des
geistigen Eigentums einordnen lassen, stehen dem Gesetzgeber drei Moglichkeiten
offen:

i) auf einen besonderen Schutz der Computerprogramme zu verzichten,

ii) eine bestehende Kategorie von geistigen Eigentumsrechten in ihrer Definition
derart abzuindern und auszudehnen, dass sie die Computerprogramme erfasst,
oder

iii) anzuerkennen, dass Computerprogramme eine Leistung eigener Art darstel-
len, die im System der gewerblichen Schutzrechte einen Schutz sui generis verdient.

2. Computerprogramme und Software

Eine der grossen Schwierigkeiten beim rechtlichen Schutz von Computerpro-
grammen besteht darin, dass der Gesetzgeber aufgerufen ist, ein Objekt zu schiit-
zen, das er schwer erfassen und verstehen und schon gar nicht visualisieren kann.

Die zweite Schwierigkeit ist das Fehlen einer geniigend sicheren Sprachregelung.
Die schnoddrig hingeworfenen Begriffe wie Algorithmus, Source-Code, Object-
Code, Software und viele andere Begriffe der neudeutschen Sprache haben eine
zu wenig gefestigte Bedeutung, um fiir den Gesetzgeber ohne weiteres tauglich
Zu sein.

Als gefestigt gelten kann, dass Software der umfassende Oberbegriff ist und
das Computerprogramm einen Teil der Software bildet.

Als Software bezeichnet die herrschende Auffassung eine Summe von Leistun-
gen, welche in erster Linie Programmbeschreibung, eigentliches Computerpro-
gramm, d.h. Source-Code und Object-Code, und Begleitdokumentation umfasst.

Der Gesetzgeber steht vor der Wahl, ob er die ganze Software oder bloss die
eigentlichen Computerprogramme zum Gegenstand seiner gesetzgeberischen Uber-
legungen machen will.

3. Analyse

Dem Eingreifen des Gesetzgebers hat notwendigerweise ein Erfassen des Ist-
Zustandes, einer Analyse voranzugehen.

Vom Tatbestand her muss wohl davon ausgegangen werden, dass nur das eigent-
liche Computerprogramm ein in sich geschlossenes, einheitliches Ganzes bildet,
wihrend die Software ein aus heterogenen Teilen gebildetes Paket darstellt.

Andererseits umfasst nur das Softwarepaket alle fiir die gewerbliche Anwendung
des Programmes notwendigen geistigen Leistungen. Das Programm fiir sich allein
geniigt nicht. Es ist bloss der wesentliche Kern.
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Die Herstellung von Computerprogrammen umfasst verschiedene Entwicklungs-
schritte wie Programmidee, Problemanalyse, Programmkonzept, Algorithmus.
Diese Vorstufen kénnen nicht ohne weiteres mit den Entwiirfen zu urheberrechtlich
geschiitzten Werken verglichen werden. Diese Entwiirfe sind Werke im Rohzustand,
jene zeigen keinerlei Charakterziige des spateren Programms. Der fiir den spéteren
Schutz wesentliche Leistungsvorgang ist noch nicht erbracht.

Wenn die Computersoftware auch als Ganzes unter keine der bestehenden
Schutzkategorien fillt, so geniessen gleichwohl einzelne Programme oder Pro-
grammteile bereits nach geltendem Recht unter Umsténden Schutz.

i) Einige Computerprogramme sind als Bestandteil eines geschiitzten Verfahrens
durch das Patentrecht geschiitzt.

Computerprogramme sind jedoch nur ausnahmsweise Teil von unmittelbaren
Anleitungen zum gewerblichen Handeln.

il) Die Handbiicher, welche einen Bestandteil der Software bilden, erfiillen hau-
fig die Voraussetzungen fiir den urheberrechtlichen Schutz. Softwareteile wie Pro-
grammbeschreibung und Ergebnisse der Programmanwendung wie Programmaus-
driicke kénnen ebenfalls die Form eines literarischen Werkes oder Werkes der Kunst
(Computergraphik) annehmen und damit Urheberrechtsschutz geniessen.

Die dem Programm eigene Ordnungs-, Speicherungs-, Auswahl- und Steuer-
ungsfunktion, die gerade seinen Wert als gewerblich verwendbare Leistung aus-
machen, ist indessen durch das heutige Urheberrecht zweifelsfrei nicht geschiitzt.

Selbst der unbestrittene Grundsatz, dass ein urheberrechtlich geschiitztes Werk
auch dann geschiitzt sei, wenn es Bestandteil eines Computerprogramms oder
-speichers bildet, fiihrt nach dem geltenden Recht nicht zum Urheberrechtsschutz
derjenigen Leistungselemente im Programm, die wirtschaftlich interessieren.

Verschiedene Staaten haben den Urheberrechtsschutz der Computerprogramme
propagiert. Das Weltamt fiir geistiges Eigentum (OMPI / WIPO) hat sie dabei
unterstiitzt.

Auch wenn Softwarepakete oft urheberrechtlich geschiitzte Teile enthalten und
gleiches ausnahmsweise auf einzelne Programme zutrifft, so bleibt der dafiir ge-
wihrte Schutz nach geltendem Urheberrecht ein ausgesprochener Pseudoschutz.
Er schiitzt Dinge, die den Berechtigten wenig interessieren, wie den sprachlichen
Ausdruck der Programmanleitung. Er schiitzt eindeutig nicht, was der Berechtigte
schiitzen mochte: System und Systemrealisierung.

Urheberrechtsschutz ist damit im besten Fall selbstandige Ergdnzung, aber weder
Ersatz noch Konkurrenz zu dem angestrebten eigentlichen Programm- oder Soft-
wareschutz.

iiii) Finen Schutz besonderer Art, der in der Analyse einzubeziehen ist, bietet
das Wettbewerbsrecht.

Der Schutz ist zwar umfassend, aber begriindet kein absolutes Recht. Er ist
auf ein blosses Abwehrrecht beschrankt. Wenn man dem Computerprogramm, be-
ziehungsweise der Computersoftware den Charakter eines eigenartigen, schiitzens-
werten Immaterialgutes zuerkennt, so vermag das Wettbewerbsrecht von Anfang an
den notwendigen Schutz zu ergidnzen, nicht zu ersetzen.
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Nach geltendem Recht wire der wettbewerbsrechtliche Schutz von untergeord-
neter Bedeutung, seine Anwendung auf unsichere Auslegungsvarianten der Gene-
ralklausel von Art. 1 Abs. 1 UWG und einige untergeordnete Sondertatbestande
beschriankt. Verwechslungen von Produkt oder Hersteller auf Grund &dhnlicher
Computerprogramme diirften wohl die Ausnahme sein.

Anders im neuen Wettbewerbsrecht:

Ein Wettbewerbsrecht, dessen Anwendbarkeit kein Wettbewerbsverhiltnis voraus-
setzt, hat naturgemiss ein weites Anwendungsfeld. Der berithmte Art. 5 ¢ nUWG,
welcher gewerblich anwendbare Leistungen schiitzt, greift tief in den gewerblichen
Rechtschutz ein, auch wenn durch diese Bestimmung naturgemiss kein absolutes
Recht geschaffen, sondern nur ein Abwehranspruch gewshrt wird.

Die praktische Tragweite von Art. S ¢ nUWG ist noch nicht abgesteckt. Aber die
neue Bestimmung ist, auch wenn sie den notwendigen absoluten Schutz nicht zu er-
setzen vermag, grundsitzlich geeignet, den Schutz des fertigen Arbeitsergebnisses
vor Ubernahme wirksam zu verstirken. Wie weit das auch fiir die schwerer erfass-
bare gewerbliche Anwendung, Anderung oder Nachahmung von Software gilt, ist
schwerer abzuschitzen.

Die Analyse kann nicht ohne einen Blick iiber die Grenzen abgeschlossen werden.

In groben Ziigen lasst sich festhalten, dass unter der Agide von OMPI / WIPO
parallel der Urheberrechtsschutz der Computersoftware nach der RBUe propagiert
und die Bemiihungen fiir einen Sonderschutz fiir Computerleistungen aufgenom-
men werden.

Der Urheberrechtsschutz, vom OMPI / WIPO heute als Mittel verstanden, um
vorldufig den Schutz zu gewihrleisten, wurde von vielen Mitgliedstaaten der RBUe
in mehr oder weniger starkem Masse zur einzigen oder vorldufigen, ohne Anpas-
sung des Werkbegriffs allerdings kaum tauglichen Quelle des Computerschutzes
gemacht.

Diese Entwicklung und die Bemiithungen von OMPI / WIPO um einen Sonder-
schutz mittels internationalem Abkommen werden iiberlagert durch eine in rascher
Folge entstehende nationale Gesetzgebung, mit USA und Japan in Fiihrungspo-
sition.

Das Bemerkenswerte an dieser nationalen Gesetzgebung ist nicht so sehr, dass sie
den Schutz ausldndischer Computerleistungen von strengen Reziprozititserforder-
nissen abhingig macht, welche zuweilen zu iiberborden drohen.

Bemerkenswert ist vielmehr, dass diese nationale Gesetzgebung der ersten Stun-
de, dank ihrer Prioritit, ihrer Engmaschigkeit und der Wirtschaftsmacht, die
dahintersteht, einen ganz massgebenden Einfluss auf die nationale Gesetzgebung
beziiglich den Schutz von Computerleistungen der anderen Linder nimmt. Im
Klartext ausgedriickt heisst das, schweizerische Computerleistungen sind in den
USA nicht geschiitzt, wenn die Schweiz nicht ihrerseits einen den Vorstellungen der
USA entsprechenden gesetzlichen Computerleistungsschutz einfiihrt.

Damit sind die Rahmenbedingungen, unter denen der Gesetzgeber seine Arbeit
aufnimint, abgesteckt.
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4. Schutzsystem

a) Die theoretisch mogliche Losung, auf den Schutzausbau fiir Computerpro-
gramme zu verzichten und alles beim Alten zu lassen, fillt in der Praxis ausser
Betracht.

Die Schweiz muss ein Schutzsystem schaffen, das schweizerischen Programm-
und Halbleiterherstellern Reziprozitit sichert.

b) Eine Erweiterung des Erfindungsbegriffes derart, dass Computersoftware
unter den Erfinderschutz fallen wiirde, ist zwar gepriift aber einhellig verworfen
worden. Die Entfremdung des Systems wire zu gross.

Auch die Ausdehnung des Werkbegriffs auf Computerprogramme stésst auf
grosse praktische Schwierigkeiten.

Das Urbeberrecht schiitzt letztlich die individuelle Form des Ausdrucks. Es
schiitzt weder technische noch technisch bedingte Leistungen, noch System oder
materiellen Inhalt eines Werks. Das ist das genaue Gegenteil dessen, wofiir das
Computerprogramm Schutz sucht.

Die deutsche Rechtssprechung hat versucht, den Urheberrechtsschutz bei Bedarf
auf intellektuelle oder organisatorische Leistungen wie Telefonbiicher, Lotto-
zettel etc. auszudehnen. Diese Abkehr von der Systematik bringt aber nur Rechts-
unsicherheit, weil die Frage offenbleibt, welche Inhalte geschiitzt sind und ein
umfassender Inhaltsschutz rasch an die Grenzen der Ausserungsfreiheit stosst
und moglicherweise zu einer Monopolisierung von Daten fiihrt, was nicht das Ziel
sein darf.

Der Schweiz sind solche opportunistische Uberdehnungen des Werkbegriffs in
der bisherigen Rechtspraxis eher fremd. Wegen des umfassenden wettbewerbsrecht-
lichen Schutzes sind sie auch weniger notig.

Eine Modifikation des Werkbegriffs derart, dass generell Computersoftware
darunter fallt, ist abzulehnen.

Damit fallt die Mdoglichkeit, Computerprogramme durch entsprechende An-
passungen sinnvoll ins bestehende System der Schutzrechtskategorien einzuordnen,
dahin.

¢) Ein neuer sonderrechtlicher Schutz muss sich fiir Gewihrleistung der Rezi-
prozitit an der bestechenden ausldndischen Gesetzgebung orientieren.

Damit sind Schutzobjekt, Schutzumfang und Schutzdauer im Mindestumfang
vorgegeben.

Diese Pramissen schranken die gesetzgeberische Freiheit stark ein. Nur der son-
derrechtliche Schutz erweist sich als tauglich. Das Reziprozititserfordernis legt den
Mindestumfang fest. Frei sind nur die gesetzgeberische Einordnung des Schutzes
und die Gewidhrung von iiber das Minimum hinausgehenden Rechten.

5. Die gewdhlite Losung

Dielll. Expertenkommission schlédgt inihrem Entwurf zum Bundesgesetz iiber das
Urheberrecht und verwandte Schutzrechte vom 18. Dezember 1987 in Anlehnung an-
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den Auftrag des Nationalrates die Regelung der drei Schutzobjekte Urheberrecht,
Nachbarrecht und industrieller Leistungsschutz in einem einzigen Gesetz vor.

Der Schutz der industriellen Leistungen bildet einen eigenen Gesetzesteil (4. Titel)
und umfasst den Schutz von Programmen der Datenverarbeitung (Art. 81 - 92) und
den Schutz von Topographien von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen.
(Art. 93 - 112)

Wir beschrianken uns auf die Vorstellung des Programmschutzes.

An der Erarbeitung dieses 1. Kapitels des 4. Titels haben im Rahmen einer Sub-
kommission auch von aussen beigezogene Spezialisten mitgewirkt. Das erschien
notwendig, weil die technischen Sachverhalte und die thermologischen Eigenheiten
des Spezialgebietes auch dem interessierten Juristen nicht ohne weiteres zugéinglich
sind. Die Zusammenarbeit hat sich aus der Sicht der Juristen bewihrt und hilft
sicher mit, Unverstidndnis als Risikoquelle fiir gesetzgeberische Fehlleistungen zu
vermindern.

Wie in den Abschnitten des Gesetzesentwurfs iiber Urheberrecht und Nach-
barrecht wird auch im 4. Teil des Urheberrechtsgesetzes der Geltungsbereich des
Programmschutzes an den Anfang gestellt.

Die Ankniipfung an Nationalitit, Wohnsitz und Aufenthalt in der Schweiz
(Art. 81 Abs. 1 lit. a) ist dabei selbstverstandlich.

In Art. 81 Abs. 1 lit. b wird hingegen in Abweichung vom Urheberrecht nicht an
den - ohnehin kaum feststellbaren - Ort der Herstellung, sondern an den Ort der
Nutzung angekniipft: Erstmals in der Schweiz genutzte Programme sind geschiitzt.
Im Zentrum der Regelung des Geltungsbereichs steht daneben die Reziprozitit auf
Grund von Staatsvertrigen (Art. 81 Abs. 1 lit. ¢) bzw. auf Grund zweiseitiger Fest-
stellung oder Absprache (Art. 84 Abs. 2).

Zur Zeit ist die Gewihrleistung bilateraler, gegenseitiger Reziprozitit eines der
zentralen Anliegen der vorgeschlagenen neuen Gesetzgebung.

Art. 82 sichert entsprechend der Regelung im Urheberrecht auch Inldndern die
Vorteile des weitergehenden Schutzes von Staatsvertrigen zu, die fiir die Schweiz
Geltung haben. Dadurch soll vermieden werden, dass in der Schweiz Ausldnder
besser gestellt sind als Inlidnder.

Die Expertenkommission hat bewusst auf eine Definition des Programmes ver-
zichtet und sich mit der Bezugnahme auf «microelektronische Datenverarbeitung»
begniigt.

Eine weitergehende Definition erwies sich als zu zeitgebunden und als zu sehr mit
den Risiken einer zu wenig gefestigten Terminologie behaftet. Art. 83 begniigt sich
mit der Klarstellung, dass - entsprechend dem Urheberrecht ~ die Art der Fest-
legung des Programmes auf den Schutz ohne Einfluss ist, und dass auch Teile von
Programmen geschiitzt sind.

Der Schutz erstreckt sich allerdings nur auf Programme, die ihn ihrem Aufbau
nicht selbstverstandlich sind. Auf schwer messbare Kriterien wie Originalitit oder
Leistungshohe wurde, dem industriellen Charakter der Leistung entsprechend, be-
wusst verzichtet.

Das Mass der Eigenleistung bestimmt dagegen den Schutzumfang.

Die Abgrenzung zum Begleitmaterial, das zusammen mit den Programmen
unter dem Begriff der Software zusammengefasst wird, hat der Entwurf dahin-
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gehend getroffen, dass er in Art. 83 Abs. 2 die ganze Software in den Schutz ein-
bezieht.

Ein Problem besonderer Art sind die Vorstufen zu Programmen. Wihrend im
Urheberrecht in der Regel auch der Entwurf alle Kriterien eines Werkes erfiillt, trifft
dies auf Vorstufen von Programmen, wie Problemanalysen und Loésungsverfahren,
nicht zu. Sie sind demnach konsequenterweise nach Art. 83 Abs. 3 nicht selbstdandig
geschiitzt. Der wettbewerbsrechtliche Schutz geniigt.

Bei der Rechtszuordnung (Art. 84 - 87) treten die grundlegenden Unterschiede
zwischen Urheberrecht und industriellem Leistungsschutz deutlich zu Tage. Den
Bediirfnissen der Industrie entsprechend kann origindrer Rechtsinhaber sowohl
eine natiirliche als auch eine juristische Person sein (Art. 84). Eine personliche Bin-
dung des Programmierers an das Programm wird mit Recht verneint. Die Verwandt-
schaft zur Erfindung liegt niher.

Das Recht am gemeinsam geschaffenen Werk ist entsprechend dem Urheber-
recht und Art. 3 Abs. 2 PatG geregelt. Es steht den Programmschaffenden gemein-
sam zu.

Fir die Rechtszuordnung der Rechte am Programm, das im Anstellungsver-
hiltnis geschaffen worden ist, wird auf Art. 332 OR zuriickgegriffen. Jene Bestim-
mung ordnet die Arbeitnehmererfindung.

Die Rechte an Programmen, deren Herstellung zu den Aufgaben des Arbeitneh-
mers gehort, stehen dem Arbeitgeber zu. Der Anspruch auf die iibrigen im Rahmen
der dienstlichen Téatigkeit geschaffenen Programme kann sich der Arbeitgeber ver-
traglich sichern.

Die Regelung von Art. 332 OR wird in Art. 87 des Entwurfs sinngeméss auf
andere Vertrige auf Arbeitsleistung ausgedehnt. Das entspricht dem Grundsatz,
der in Art. 24 des Entwurfs fiir das Urheberrecht an Kollektivwerken gilt. Der
Praxis kommt die klare Rechtszuordnung entgegen. Die Industrie hat namentlich
geltend gemacht, dass die einzelnen Programmbeitrige oft kaum mehr zuordenbar
sind. Der Rechtsverkehr mit Programmen wird dadurch erleichtert. Gleichzeitig
wird gewihrleistet, dass Programmierer und andere, an der Entwicklung des Pro-
gramms Mitwirkende, nicht ungleich gestellt sind.

Auch bei der Regelung des Schutzumfanges kommt die Sonderstellung des
industriellen Leistungsschutzes zum Ausdruck.

Das primire Nutzungsrecht, das Art. 88 in lit. a vorsieht, ist das Recht der ge-
werblichen Anwendung des Programmes. Dieses Recht hat im Urheberrecht keine
Parallele, weil dort die dussere Form und nicht der Inhalt, der im Werk enthaltene
Gedanke, geschiitzt ist. Eine Parallele besteht vielmehr zum Patentrecht, wo die
gewerbliche Anwendbarkeit Schutzvoraussetzung (Art. 1 PatG) ist und die gewerb-
liche Anwendung dem Erfinder vorbehalten wird (Art. 8 Abs. 1 PatG).

Das Programm stellt, 4hnlich wie die Erfindung, eine Anweisung zum tech-
nischen Handeln dar, wenn auch im einen Fall der Adressat der menschliche Geist
ist, im anderen ein (vom menschlichen Geist gesteuertes und fiir ihn bestimmtes)
elektronisches Datenverarbeitungsgeriat. Die gewerbliche Anwendung des Pro-
grammes ist die zentrale Nutzungsform.

Das Vervielfiltigungsrecht (Art. 88 lit. b) und das Recht, das Programm oder Ver-
vielfiltigungsexemplare davon in Verkehr zu bringen und zu verbreiten (Art. 88
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1 lit. c), stehen dagegen mehr in Parallele zum Urheberrecht. Sie werden durch
das Recht der Ubersetzung und der Anderung ergénzt.

Unter Vervielfiltigung féllt jede Herstellung von weiteren Programmexemplaren,
auch die Herstellung eines Objekt-Programmes aus dem Quellenprogramm.

Vervielfiltigung und Verbreitung laufen zwar hiufig parallel, jedoch nicht not-
wendigerweise. Vermietung und Verleih haben als Vertriebshandlung ohne Ver-
vielfaltigung im Programmgeschift eigenstdandige, wirtschaftliche Bedeutung.

Dies und die systematische Anpassung an Art. 13 Abs. 2 lit. a und b des Entwurfs
rechtfertigen die Einrdiumung separater Nutzungsrechte fiir Vervielfaltigung und
Verbreitung.

Das Ubersetzungs- und das Anderungsrecht sollen den Rechtsinhaber vor Nach-
ahmungen schiitzen. Die Ubersetzung in eine andere Computersprache und die
Anpassung des Programms an eigene Bediirfnisse ohne eigenstindige Entwicklung
fallen darunter.

In seiner Tragweite nur schwer auszuleuchten ist der Erschépfungsgrundsatz von
Art. 89, wonach vom Rechtsinhaber oder mit dessen Zustimmung im In- und
Ausland verdusserte Exemplare des Programms gebraucht und weiterverdussert
werden diirfen.

Die Mittelstellung, welche der Programmschutz im gewerblichen Schutzrechts-
system einnimmt, wird in dieser Bestimmung in ihrer ganzen Problematik manifest.

Das Patentrecht kennt eine auch im Recht der européischen Gemeinschaft noch
unangefochtene geographisch beschrinkte Gebrauchslizenz.

Fir die Verbreitung hergestellter, patentierter Erzeugnisse schrankt jedoch der
Ersch6pfungsgrundsatz das Territorialit4tsprinzip ein.

Auch im Marken- und im Urheberrecht fithrt das Inverkehrbringen des gekenn-
zeichneten Erzeugnisses, beziehungsweise des Vervielfiltigungsexemplars, in der
Regel zur Erschopfung des Rechts.

Dazu steht der Ersch6pfungsgrundsatz von Art. 89 in Parallele, soweit er die
Weiterverdusserung von rechtsmassig in Verkehr gebrachten Programmen zulésst.

Es liegt auf der Hand, dass die Weiterverdusserung ohne Gebrauchsrecht wenig
Sinn macht. Aber der Erschopfungsgrundsatz hat zur Folge, dass das Gebrauchs-
recht, anders als im Patentrecht, nicht national vergeben werden kann, wenn damit
eine Verdusserung des Programmexemplars verbunden ist.

Will der Berechtigte den Gebrauch eines Programmes auf ein Land oder einen
Betrieb beschrinken, muss er sich angesichts des sehr weitgehenden Erschépfungs-
grundsatzes entweder vertraglich schiitzen oder das Programmexemplar an sich
binden, indem er es nur vermietet und nicht verdussert.

Die relativ grossziigige Umschreibung des Gebrauchsrechts in Art. 90 soll den
Bediirfnisssen der Praxis Rechnung tragen und eine kleinliche Anspruchskumu-
lation bei der Benutzung der Programme vermeiden.

Die Ubertragbarkeit und Vererblichkeit der Rechte aus Programmen in Art. 91
entspricht der Regelung fiir das Urheberrecht in Art. 20 Abs. 1 des Entwurfs.

Schutzausnahmen fiir privaten Gebrauch und Schulzwecke sind im Entwurf
keine vorgesehen.

Ein vielfiltiges Angebot an Programmen, welche speziell auf diese Abnehmer-
kreise ausgerichtet sind, ist denkbar und besteht zum Teil bereits. Die freie gewerb-
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liche Nutzung oder Vervielfiltigung derartiger Programme wire wirtschaftlich
kaum zu verantworten und wiirde letztlich den Anreiz, derartige Programme anzu-
bieten, beeintrachtigen.

Die Schutzfrist ist in Art. 92 auf 25 Jahre festgelegt worden. In den verschiedenen
nationalen Gesetzen zeichnet sich noch keine einheitliche Schutzdauer ab. Die rela-
tiv lange Schutzdauer hat den Vorteil, dass sie mithilft, die Reziprozitit zu sichern,
und den Anforderungen entspricht, welche die RBUe in Art. 7 Abs. 4 fiir besondere
Werkkategorien vorsieht.

In den Ubergangsbestimmungen wird die Anwendung des neuen Gesetzes auf
bereits bestehende Programme noch zu regeln sein.

6. Schlussbemerkung

Der vorgesehene Schutz ist nicht nur bemerkenswert knapp formuliert. Er ist
auch umfassend. Er ist geeignet, den an ihn gestellten Anforderungen zu geniigen,
ohne den Spielraum der Rechtsfortentwicklung und Verfeinerung durch den Rich-
ter iiberméssig einzuschrianken.
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Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse

L. Firmen, Enseignes und Handelsnamen /
Raisons de commerce, enseignes et noms commerciaux

Art. 28 ZGB - «ROTHSCHILD»

- Esverletzt kein klares Recht, Art. 28 ZGB auch auf den Schutz der wirtschaft-
lichen Personlichkeit neben oder an Stelle der Bestimmungen des Wettbe-
werbs-, Immaterialgiiter. Namens- und Firmenrechts anzuwenden (E. 2).

- Durch ein gewisses Zuwarten werden vorsorgliche Massnahmen nicht ver-
wirkt. Ein Massnahmeverfahren muss erst eingeleitet werden, wenn das gegne-
rische Verhalten tiberhaupt einen nennenswerten Erfolg zeitigt, d.h. wenn
feststeht, dass es sich weder um einen erfolglosen Versuch noch um eine «Ein-
tagsfliege» handelt. Die Schranke des Rechtsmissbrauches ist bei einem Zu-
warten von etwa 1 V2 Jahren nicht tiberschritten (E. 7 b).

— FEs gibt Unterlassungsbegehren, die gar nicht vollig ermessensfrei umschrieben
werden konnen; in solchen Fillen darf man sich mit einem etwas geringerem
Prazisionsgrad begniigen (E. 8).

- Appliquer l'article 28 CCS également a la protection de la personnalité écono-
mique, concurremment ou a la place des dispositions du droit de la concurrence
déloyale, de la propriété intellectuelle ou de la protection du nom ou des raisons
de commerce, ne constitue pas une violation évidente du droit (c. 2).

~ Le droit a l'obtention de mesures provisionnelles ne se périme pas par une
certaine temporisation. Il convient de déposer une requéte de mesures pro-
visionnelles seulement lorsque le comportement de la partie adverse produit
véritablement un résultat notable, c’est-a-dire lorsqu’il est établi qu’il ne s’agit
pas d’une tentative sans effet ou d’une action éphémére. Attendre environ un
an et demi ne constitue pas un abus de droit (c. 7 b).

- Des conclusions en cessation peuvent ne pas exclure toute faculté d’appre-
ciation; dans de tels cas, on peut se contenter d’une précision quelque peu
réduite (c. 8).

Kassger. ZH vom 7.2.1986 i.S. Rothschild Bank AG und Kons. ca. Helmut Roth-
schild, publ. in ZR 85/1986 Nr.54.

Die Beschwerdegegener (Klidger) gehoren einer im wirtschaftlichen Leben be-
kannten Familie an. Die Beschwerdefiihrer (Beklagte) tragen den gleichen Namen,
ohne aber mit den Beschwerdegegnern verwandt oder geschéftlich verbunden zu
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sein. Die Beschwerdegegner werfen den Beschwerdefiihrern vor, sie hétten ihren
Namen im Zusammenhang mit einer Reklame verwendet, die den falschen Ein-
druck erweckt habe, der Beschwerdefiihrer 2 gehére der Familie der Beschwerde-
gegner an. Die Beschwerdegegner erwirkten ein Verbot gegen die Beschwerdefiihrer,
den Namen in irgendeiner Weise gewerblich zu verwenden:

- ohne einen deutlich kennzeichnenden, unterscheidenden Zusatz in der Form
des ausgeschriebenen Vornamens des Beschwerdefiihrers 2 und der Ortsangabe . . .

oder

- ohne einen deutlichen Hinweis, dass weder eine verwandtschaftliche noch eine
geschéftliche Beziehung zur Familie der Beschwerdegegner bestehe.

Das Kassationsgericht fiihrt in seinem Entscheid iiber die Nichtigkeitsbeschwerde
der Beschwerdefiihrer unter anderem aus:

2. In der Sache selbst riigen die Beschwerdefiihrer als Verletzung klaren Rechts
(§ 281 Ziff. 3 ZPO) die Anwendung von Art. 28 ZGB auf den vorliegenden Sach-
verhalt. Fiir eine Anwendung des Personlichkeitsschutzes sei kein Raum, weil es
den Beschwerdegegnern einzig um die Wahrung kommerzieller Interessen gehe. Die
Spezialgesetze im Bereiche des Wettbewerbs- und Immaterialgiiterrechts sowie
Namen- und Firmenrecht schiifen eine abschliessende Ordnung der kommerziellen
und wirtschaftlichen Verwendung des Namens eines Wirtschaftssubjekts; auch das
Bundesgericht (BGE 110 II 417 Erw. 3a, 107 I1 88 Erw. 3b) habe davor gewarnt, das
Personlichkeitsrecht seinem Zwecke zu entfremden, umzufunktionieren und zu
einer Quelle vermdgensrechtlicher Anspriiche zu degradieren. Diese Einwendungen
habe die Vorinstanz in Verletzung von § 281 Ziff. 1 in Verbindung mit § 56 ZPO ent-
weder gar nicht gewiirdigt (etwa jenen, es komme ausschliesslich Art. 29 ZGB zum
Zug) oder aber «in holzschnittartiger Manier vom Tisch gefegt». Dazu komme,
dass die beiden Vorinstanzen «in einem Massnahmeverfahren absolutes juristisches
Neuland betreten», wobei das Handelsgericht «eine Monopolisierung des persén-
lichen Ansehens als wirtschaftliches Gut» erlaube, «obwohl das Ansehen der Klager
von den Beklagten nicht ’beeintrichtigt’, sondern lediglich beniitzt worden wire».
Art. 28 ZGB sei weder in der Lehre noch in jahrzehntelanger Praxis der Gerichte
jemals in der Art angewendet worden, wie dies vorliegend die Vorinstanzen ver-
suchten. Gegenteils seien «die Vermogensrechte streng von den Personlichkeits-
rechten unterschieden» worden (unter Hinweis auf Tercier, N. 319 und 329, wonach
die Personlichkeitsrechte «accessoirement» einen Geldwert hitten.) Das Mass-
nahmeverfahren «mit seinen beschrinkten Einflussmoglichkeiten der Parteien und
den zeitlichen Sachzwingen» sei «jedenfalls in jeder Beziehung ungeeignet, um in
dieser Art Rechtsschépfung mit geniigender Sorgfalt zu betreiben», zumal wenn es
um derart schwerwiegende Eingriffe wie vorliegend gehe. «Die dusserst summari-
sche und rudimentire Auseinandersetzung mit der grundsétzlichen Problematik
dieser vollig neuen Auslegung von Art. 28 ZGB» belege «die Gefahren eines solchen
Vorgehens aufs Eindriicklichste»; Dispositiv Ziff. 2 lit. a des angefochtenen Ent-
scheides sei schon aus diesem Grunde aufzuheben.



717

Ob sich das Massnahmeverfahren fiir neue Rechtsprobleme weniger gut eignet als
das ordentliche Verfahren, kann offenbleiben, da es (abgesehen vom hier nicht in
Frage stehenden Fall der §§ 222 Ziff. 2/226 ZPO) jedenfalls keinen Nichtigkeits-
grund bildet, wenn solche Probleme im Massnahmeverfahren behandelt werden
(so vollstindig neu ist im iibrigen das hier in Frage stehende Problem nicht, jeden-
falls nicht der betreffende Problemkreis, vgl. von Biiren. Uber die Beschrdnkungen
des Rechtes, den eigenen Namen zu gebrauchen, in: SJZ 44 [1948] S. 65 ff.). Es
bildet auch keinen Nichtigkeitsgrund, wenn die Vorinstanz Einwendungen der Be-
schwerdefiihrer, welche sie als unerheblich ansah, relativ kurz behandelte. Was die
Verweigerung des rechtlichen Gehors (§ 56 ZPO) durch Nichtwiirdigen von Ein-
wendungen der Beschwerdefiihrer betrifft, so kann vorliegend iiberhaupt nur jener
Fall in Betracht fallen, den die Beschwerdefiihrer in ihrer Beschwerdeschrift aus-
driicklich erwidhnt haben (vgl. § 288 Ziff. 3 ZPO), namlich die Geltendmachung
der Ausschliesslichkeit der Spezialbestimmung des Art. 29 ZGB (Namensschutz)
im Verhéltnis zu Art. 28 ZGB. Gerade dieses Argument ist jedoch unzutreffend.
Art. 29 ZGB schliesst die Anwendbarkeit von Art. 28 ZGB in Namensfragen nicht
aus (BGE 102 1I 166 und auch BGE 102 II 312/313). Unzutreffend ist schliesslich
auch das Argument, es verstosse gegen klares Recht, Art. 28 ZGB auf die Wahrung
wirtschaftlicher Interessen anzuwenden. Diese Bestimmung schiitzt durchaus auch
die wirtschaftliche Pers6nlichkeit (vgl. Egger, N. 25 zu Art. 28 ZGB und auch BGE
102 11 308 betr. Art. 29 ZGB). Das zeigt sich am deutlichsten daran, dass vor In-
krafttreten des Kartellgesetzes wirtschaftlichen Boykottmassnahmen gegebenen-
falls gestiitzt auf Art. 28 ZGB begegnet werden konnte (vgl. etwa BGE 86 11 376).
Die von den Beschwerdefiihrern angezogenen Bundesgerichtsentscheide und Lite-
raturstellen sind nicht geeignet, dies zu entkridften. BGE 107 11 88/89 bezieht sich
ausschliesslich auf das Verhéaltnis UWG/URG und BGE 110 IT 417 Erw. 3a weist
- entgegen der Argumentation der Beschwerdefiihrer —~ gerade darauf hin, dass das
Sonderrecht (in concreto das URG) nicht notwendigerweise die allgemeine Norm
des Art. 28 ZGB ausschliesse, vielmehr komme es fiir die Zuldssigkeit eines Riick-
griffes aus Art. 28 ZGB auf die Umstidnde des Einzelfalles an. Dass die Vorinstanz
die von den Beschwerdefiihrern erwihnten Spezialnormen im Verhiltnis zu Art. 28
ZGB nicht als exklusiv anwendbar betrachtete, kann unter diesen Umstanden jeden-
falls nicht als gegen klares Recht verstossend angesehen werden. Ebensowenig ver-
mogen die von den Beschwerdefiihrern zitierten Stellen bei Tercier (Le nouveau
droit de la personnalité) - die die wirtschaftliche Komponente von Art. 28 ZGB
durchaus betonen - fiir den vorliegenden Fall eine Verletzung klaren Rechts seitens
der Vorinstanz zu belegen.

(...)

7. b) In diesem Zusammenhang riigen die Beschwerdefiihrer als «offensichtliche
Uberschreitung des richterlichen Ermessens», von einem nicht leicht wiedergut-
zumachenden Nachteil zu sprechen, obwohl die Beschwerdegegner wahrend mehr
als eineinhalb Jahren nichts unternommen hitten, um den ihnen angeblich drohen-
den Nachteil abzuwenden, und erst an den Richter gelangt seien, als sich der Markt-
erfolg der Produkte der Beschwerdefiihrer abzuzeichnen begonnen habe, wobei
damals jedoch schon seit mehr als einem Jahr keine anlehnende Werbung mehr
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betrieben worden sei. Zudem stelle die Unterlassung der Wiirdigung der Vorbringen
der Beschwerdefiihrer in der Rekursschrift die Verletzung eines wesentlichen Ver-
fahrensgrundsatzes (§ 56 ZPO) dar.

Auch diese Uberlegungen vermogen keinen Nichtigkeitsgrund nachzuweisen. Ein
gewisses Zuwarten bewirkt im Zusammenhang mit Art. 28 ZGB keinen Rechtsver-
lust (vgl. BGE 109 11 361/362), auch nicht hinsichtlich vorsorglicher Massnahmen.
Niemand muss beziiglich seiner Personlichkeitsrechte sozusagen auf der Lauer
liegen und sofort bei Verletzung einschreiten. Es erscheint durchaus als legitim, ein
gerichtliches Verfahren mit seinen Mithen und Umtrieben erst dann einzuleiten,
wenn das gegnerische Verhalten iiberhaupt einen nennenswerten Erfolg zeitigt, d.h.
wenn feststeht, dass es sich weder um einen erfolglosen Versuch noch um eine
«Eintagsfliege» handelt. Stets ist allerdings die Schranke des Rechtsmissbrauchs
(Art. 2 Abs. 2 ZGB) zu beachten. Diese ist aber bei einem Zuwarten von etwa ein-
einhalb Jahren nicht iiberschritten.

8. Schliesslich riigen die Beschwerdefiihrer als Verstoss gegen § 281 Ziff. 1 ZPO,
dass Dispositiv Ziff. 2 lit. a. bb (Verbot, den Namen in irgendeiner Weise gewerblich
zu verwenden, ohne einen deutlichen Hinweis, dass weder eine verwandtschaftliche
noch eine geschiftliche Bezichung zur Familie der Beschwerdegegner besteht) des
einzelrichterlichen Entscheids bzw. der diesen bestiitigende Entscheid des Handels-
gerichtes nicht direkt vollstreckbar sei, da den Beschwerdefiihrern «nicht genau ge-
sagt wird, was genau sie wo auf- oder abzudrucken habeny.

Wihrend in der Literatur verlangt wird, es seien «in einer Unterlassungsklage . . .
die zu unterlassenden Handlungen genau zu bezeichnen» (Strauli/Messmer, N. 5 zu
§ 100 ZPO), spricht das Bundesgericht lediglich von einem «Verbot eines geniigend
bestimmten Verhaltens» (BGE 97 II 93). Letzteres schliesst Dispositivbestimmun-
gen, die noch einen beschridnkten Ermessensspielraum offenlassen, nicht aus.
Effektiv hat denn auch das Bundesgericht in jenem Fall - bei welchem es ebenfalls
um eine Unterlassungsklage im Sinne von Art. 28 ZGB und die Anforderungen an
die Bestimmtheit der entsprechenden Dispositivbestimmung ging - eine Formulie-
rung gewihlt, die in mehrfacher Hinsicht einen solchen, beschrinkten Spielraum
beliess (vgl. BGE 97 II 94). Dieser Praxis ist zu folgen. Es gibt Unterlassungsbe-
gehren, die gar nicht véllig ermessensfrei umschrieben werden kénnen; alsdann
muss und darf man sich mit einem etwas geringeren Préazisionsgrad begniigen. Das
gilt auch fiir den vorliegenden Fall. Angesichts der Vielzahl der in Frage stehenden
Produkte, Werbetrdger, Sprachen und Formulierungsméglichkeiten konnte das
fragliche Begehren gar nicht genauer umschrieben werden. Die Beschwerdefiihrer
wissen aufgrund desselben bzw. des entsprechenden Dispositivs jedenfalls ge-
niigend genau, was sie zu unterlassen haben. Die Beschwerde erweist sich mithin
auch in diesem Punkte als unbegriindet.

Bemerkungen

Wie einem im Jahre 1987 in der franzésichen Zeitschrift L.a Semaine Juridique
erschienenen Aufsatz von E. Agostini zu entnehmen ist, wurden gleichartige Pro-
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zesse in Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, den USA und der Schweiz
angehoben. Wihrend in der BRD und in der Schweiz die Klage aufgrund des
Personlichkeitsschutzes gutgeheissen wurde, fand in Frankreich Markenrecht und
in den USA und Grossbritannien Wettbewerbsrecht (passing off) Anwendung. Die
Gerichte von Frankreich, der BRD und der USA verpflichten iiberdies den Be-
klagten und seine Gesellschaften zur Herausgabe der erzielten Gewinne.

Der Beklagte Helmut Rothschild in Diisseldorf, den mit den Baronen Rothschild
keine verwandschaftlichen Beziehungen verbinden, brachte unter seinem Namen
Rothschild Feuerzeuge, Parfums, Kravatten, Zigaretten etc. auf den Markt und hob
in der Werbung hervor: «R wie Rothschild, dies ist der Name der neuesten minn-
lichen Linie auf dem Markt. Diese Produkte sind wiirdig, auch im Badezimmer
eines Bankiers zu stehen». Erst nachdem er Verletzungsprozesse in 5 Landern ver-
loren hatte, verpflichtete er sich in einem am 15. September 1986 in Paris abgeschlos-
senen Vergleich, auf den Einsatz seines Namens zu wirtschaftlichen Zwecken zu
verzichten und den Verletzten eine ansehnliche Schadenersatzsumme zu bezahlen.

Lucas David, Ziirich

Art. 944 CO; art. 1 al. 2 lettre d aLCD - «ARGUS»

~ Quand bien méme ARGUS est devenu en France un signe libre, cette dégé-
nérescence ne s’est pas produite en Suisse, compte tenu notamment de la situa-
tion en Suisse alémanique.

- Obschon das Zeichen « Argus» in Frankreich zum Freizeichen geworden ist, ist
eine solche Degenerierung in der Schweiz nicht erfolgt, vor allem wenn man
der Situation in der Deutschweiz Rechnung tragt.

Ordonnance de mesures provisionnelles de la cour de justice de Genéve du
22 septembre 1983 dans la cause Argus Suisse et International de la Presse S.A.
¢/ Edipub S.A.

Faits:

A. La requérante est une société anonyme qui a notamment pour activité le dé-
pouillement des journaux et I’établissement de catalogues et de dossiers de coupures
de presse. Sa raison de commerce, Argus Suisse et International de la Presse SA
(Schweizerischer und Internationaler Argus der Presse AG), est utilisée en Suisse
depuis 1908; elle est inscrite actuellement au Registre du commerce de Zurich.

La citée, inscrite le 13 mai 1983 au Registre du commerce de Genéve sous le nom
d’Edipub SA, exerce une activité semblable a celle de la requérante.

B. Edipub SA fait figurer, notamment sur ses factures et ses bulletins de verse-
ment, le nom «Argus» en caractéres gras - ’'adjonction Edipub SA étant imprimée
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en caractéres beaucoup plus petits -, comme si ce nom était sa raison de commerce.
L’administrateur de la citée a déclaré qu’il utilisait en fait le nom «Argus» comme
enseigne et cela depuis le 20 mai 1983.

Il n’est pas contesté que des confusions se sont produites, notamment a Zurich,
certaines personnes ayant cru que des factures et des bulletins de versement éma-
naient de la requérante, alors qu’ils provenaient en réalité d’Edipub SA.

Droit:

1. Le fait d’utiliser la raison de commerce d’autrui comme enseigne ou sur des
prospectus, réclames, affiches, annonces, etc. ne constitue pas une violation des
art. 944 ss CO, mais peut tomber sous le coup des dispositions réprimant la con-
currence déloyale et, éventuellement, de celles qui protégent les droits de la per-
sonnalité (ATF 91 II 17).

Il convient d’examiner d’abord si la citée commet en l’espece un acte de con-
currence déloyale.

Selon l’art. ler al. 2 lettre d LCD, enfreint les régles de la bonne foi celui qui
«prend des mesures destinées ou de nature a faire naitre une confusion avec les
marchandises, les oeuvres, I’activité ou ’entreprise d’autruis».

Il est certain qu’en utilisant de la maniére susdite I’élément principal de la raison
sociale de la requérante, la citée prend une mesure de nature & provoquer une con-
fusion avec 'entreprise de la requérante. Des confusions se sont d’ailleurs effec-
tivement produites.

2. Cependant, il reste a savoir si, comme I’a prétendu la citée, la protection prévue
a lart. ler al. 2 lettre d LCD doit étre refusée du fait que le terme Argus appar-
tiendrait au domaine public. Cette notion comprend en particulier les désignations
génériques, c’est-a-dire les mots qui, selon les usages linguistiques des milieux inté-
ressés, servent a indiquer une chose déterminée; ces mots sont indispensables dans
les affaires, de sorte qu’ils doivent rester a la disposition de chacun (ATF 91 II 17).

Pour juger si un terme a un caractére générique, il faut se reporter aux conditions
qui régnaient lors de son premier usage par la requérante; une modification ulté-
rieure des circonstances importe seulement lorsqu’il faut examiner si une désigna-
tion d’abord originale a dégénéré peu a peu en signe libre (méme arrét).

3. Quand la requérante a, pour la premiére fois, fait usage du mot Argus, en 1908,
celui-ci ne désignait pas une sorte de publication ou d’agence; il était employé dans
les sens suivants: Homme clairvoyant, surveillant, espion (cf. Le Nouveau Larousse
illustré, 1897 - 1904, supplément 1907; Larousse du XX&me siécle en six volumes,
1928). 11 ne se justifiait donc pas de lui attribuer alors un caractére générique, ni
descriptif, qui ’aurait privé de toute protection dans le sens ou il était utilisé par la
requérante.

4. 1l y a lieu de rechercher en outre si le nom Argus s’est transformé au cours des
années en signe libre,



81

A ce sujet, la citée n’a fait que se référer au dictionnaire Robert, sans autre préci-
sion.

Si I’édition de 1969 du Robert en six volumes admet seulement les sens de «sur-
veillant» et «espion vigilant et difficile & tromper», le Petit Robert (1968 et 1979)
mentionne en outre: «Publication qui fournit des renseignements spécialisés.
L’argus de I'automobile, qui fixe les prix des voitures d’occasion. Cing mille francs
au prix de l'argus. L’argus de la presse».

Dans le Dictionnaire encyclopédique Quillet (1968), on trouve: «Argus de la
Presse, organe d’information recueillant dans la Presse tout ce qui se publie, et
adressant a ses abonnés les coupures de journaux les concernant. Argus auto-
mobile, donnant tous renseignements en matiére d’automobile». Et dans le Dic-
tionnaire usuel illustré Quillet-Flammarion (1981): «I’Argus de la presse, agence
adressant a ses abonnés les coupures de journaux concernant les sujets qui les
intéressent».

Le Grand Larousse encyclopédique en dix volumes (1960) et le Larousse en six
volumes de 1975 donnent en particulier les sens suivants: «Publication qui fournit
certaines informations a ses lecteurs (par exemple: cours des transactions portant
sur tel ou tel matériel, tel ou tel véhicule. Agence qui dépouille la presse pour le
compte de ses abonnés». Enfin, on trouve, dans le Petit Larousse (1972 et 1983):
«Publication qui fournit des renseignements spécialisés».

Dans d’autres pays que la Suisse, notamment en France, il existe des périodiques
intitulés Argus ou comportant ce nom dans leur titre (cf. Ulrich’s international
periodicals directory, 21 st edit., 1982). Par exemple: Argus de ’Automobile et des
Locomotions, Argus de la Miniature, Argus des Pharmaciens, Argus du Bateau et
de Tout le Matériel Nautique, etc.

1l est ainsi permis d’affirmer qu’en France, le nom Argus s’est transformé au
cours des années en signe libre. Il n’est toutefois nullement établi que tel serait le
cas en Suisse, cela d’autant moins que, s’agissant d’entreprises déployant leur acti-
vité dans ce pays, les usages linguistiques tant allemand que frangais doivent étre
pris en considération. Or, les dictionnaires consultés (Meyers Enzyklopadisches
Lexikon, 1971; Der neue Brockhaus, 1973; Grossen Duden, Worterbuch der deut-
schen Sprache, 1976) révélent que le nom Argus peut signifier «surveillanty», mais
qu’il ne constitue en tout cas pas, en allemand, un terme générique dans le sens
ou l’emploie la requérante. On relévera qu’un cas précis de confusion a été men-
tionné dans la requéte et qu’il s’est produit en Suisse allemande. Il apparait que
dans les milieux intéressés en Suisse, le nom Argus désigne ’entreprise de la requé-
rante. La citée n’a en tout cas pas apporté de preuve contraire; elle a méme admis
qu’elle n’aurait pas utilisé le nom Argus si elle avait pu prévoir les protestations de
la requérante.

Il sera donc fait droit aux conclusions principales de la requérante,

NdIr: Cette ordonnance a été confirmée par un arrét sur le fond rendu par défaut
le 16 décembre 1983.
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Art. 944 CO et 38 ORC - «ART CENTER»

La barre oblique n'étant pas usuelle dans la ponctuation frangaise, la raison de
commerce «Art Center College of Design/Europe» peut créer une incertitude
quant a la portée de la désignation «Europe»,; elle est dés lors inadmissible.
Cette méme dénomination placée entre parenthéses désignerait clairement la
filiale européenne d’un groupe international.

Da der Schréigstrich in der Zeichensetzung der franzosischen Sprache nicht iib-
lich ist, kann die Handelsfirma «Art Center College of Design/Europe» eine
Unsicherheit in Bezug auf die Tragweite der Bezeichnung « Europe» schaffen;
sie ist daher unzulissig. Die gleiche Bezeichnung wiirde klarerweise die euro-
pdische Zweigniederlassung eines internationalen Unternehmens kennzeich-
nen, wenn sie in Klammern gesetzt wiirde.

Arrét du tribunal fédéral (lére cour civile) du 6 mars 1985 dans la cause Art
Center College of Design c. OFRC (ATF 111 II 86).

Art. 944 al. 1 CO et 38 al. 1 ORC - « GYMNASE»

Au contraire d’une enseigne, dont la protection est limitée a l'aire d’activité
de l'entreprise, la raison de commerce jouit d’une protection qui s’étend a
l'ensemble du territoire suisse; elle ne doit par conséquent préter a confusion
dans aucune des langues nationales (c. 1 a).

Quand bien méme, & Geneéve, le terme «gymnase» est compris comme dési-
gnant une salle de gymnastique, ce terme ne peut étre utilisé dans ce sens dans
une raison de commerce, car il est généralement compris en Suisse comme
désignant un établissement d’enseignement du niveau secondaire (c. 1 b).
Ladministré ne peut prétendre a l'égalité dans Uillégalité que s’il y a lieu de
prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi (c. 2).

Im Gegensatz zu einer Enseigne, deren Schutz auf das Titigkeitsgebiet des
Unternehmens beschrinkt ist, geniesst eine Handelsfirma auf dem Gebiet der
gesamten Schweiz Schutz; sie darf daher in keiner Nationalsprache Anlass zu
Verwechslungen geben (E. 1 a).

Obwohl in Genf der Begriff «Gymnase» als Bezeichnung fiir eine Turnhalle
verstanden wird, darf er in dieser Bedeutung nicht in einer Handelsfirma ver-
wendet werden, da darunter in der Schweiz im allgemeinen eine Lehranstalt
hoherer Stufe verstanden wird (E. 1 b).

Der Beschwerdefiihrer kann sich nur dann auf die Gleichbehandlung im Un-
recht berufen, wenn die Verwaltung die Aufgabe der gesetzwidrigen Praxis
ablehnt (E. 2).

Arrét du tribunal fédéral (lére cour civile) du 30 octobre 1984, dans la cause
Berchten et Campana (snc) ¢. OFRC (ATF 110 II 398).
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Art. 944 OR; Art. 13 lit. d, Art. 15 aUWG - «PARTNERWAHL FORTUNA»

- Weitgehende Identitit der Firmenbezeichnungen und iiberschneidende Wer-
bung reichen zur Annahme einer Verwechslungsgefahr aus.

- Une similitude manifeste des noms commerciaux et une publicité qui n'est pas
nettement différenciée suffisent a faire admettre l'existence d’un risque de
confusion.

OGer LU, 2. Kammer, 26. Juni 1986, publ. in LGVE 1986 1 79 Nr. 48.

Die Privatkligerin betreibt seit 1970 in Luzern als Einzelfirma ein Ehevermitt-
lungsbiiro. Als Firmenbezeichnung beniitzt sie teilweise ihren eigenen Namen, teil-
weise die Bezeichnung «Partnerwahl Fortuna», «Ehe-Anbahnung Fortuna» oder
«Biiro Fortuna». Die Angeklagten sind seit 1982 unter Firma «Partnerwahl-Institut
Fortuna AG» in der Ehevermittlungsbranche titig. Am 17. Februar 1984 wies die
Justizkommission des Obergerichts ein Gesuch der «Partnerwahl-Institut Fortuna
AG» ab, die verlangt hatte, der Privatkldgerin sei zu verbieten, die Bezeichnung
«Fortunax zu fithren. In der Folge erhob die Privatkligerin gegen die Angeklagten
Strafklage wegen unlauteren Wettbewerbs. In seiner Strafverfiigung befand der
Amtsstatthalter die Angeklagten unter anderem des unlauteren Wetttbewerbs nach
Art. 1 Abs. 2 lit. d und Art. 13 lit. d UWG schuldig. Wegen Nichtannahme dieser
Strafverfiigung gelangte die Sache zur Beurteilung ans Obergericht, welches das
amtsstatthalterliche Erkanntnis bestétigte. Aus den Erwidgungen

2. - Nach Art. 1 UWG gilt jeder Missbrauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs
durch tauschende oder andere Mittel, die gegen Treu und Glauben verstossen, als
unlauter (Abs. 1); dazu gehoéren insbesondere Massnahmen, die bestimmt oder ge-
eignet sind, Verwechslungen mit Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschifts-
betrieb eines andern herbeizufiithren (Art. 2 lit. d). Dabei reichen Identitéit der
Firmenbezeichnung und iiberschneidende Werbung zur Annahme einer Verwechs-
lungsgefahr im Sinne von Art. 1 Abs. 2lit. d UWG aus. Unlauterer Wettbewerb setzt
weder bosen Glauben noch ein Verschulden, sondern bloss ein objektiv gegen Treu
und Glauben verstossendes Verhalten voraus (BGE 109 II 488 unter Hinweis auf
BGE 97 11 160 und 90 II 322 mit Verweisen).

Der Amtsstatthalter hat den entsprechenden Schuldbefund im wesentlichen da-
mit begriindet, die beiden Angeklagten hitten mindestens seit Erlass des Ent-
scheides der Justizkommission des Obergerichts vom 17. Februar 1984 Kenntnis
davon gehabt, dass die Privatklidgerin die Bezeichnung «Fortuna» fiir ihr Ehean-
bahnungsinstitut rechtméssig verwendet. Gleichwohl hitten sie weiterhin und so-
gar in zunehmendem Masse in hiesigen Tageszeitungen und Inseratentrigern ihr
Eheanbahnungsbiiro unter den Namen «Fortuna», «Institut Fortuna» usw. ange-
priesen. Ohne Zweifel hitten dadurch Verwechslungen entstehen miissen. Wihrend
den beiden Angeklagten anfinglich zugebilligt werden miisse, sie hétten nicht
gewusst, dass bereits ein Eheanbahnungsbiiro unter dem Namen «Fortuna» exi-
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stiere, weil das Biiro der Privatkligerin nicht im Handelsregister figuriere, hitten sie
ab Februar 1984 in vollem Bewusstsein dieses Umstandes gehandelt. Die zunehm-
ende Werbung in Luzerner Tageszeitungen lasse darauf schliessen, dass die Ange-
klagten eine Verwechslung mit dem Biiro der Privatkldgerin in Kauf genommen
oder gar beabsichtigt hitten.

a. Gemaiss Art. 945 Abs. 1 OR muss, wer als alleiniger Inhaber ein Geschéft be-
treibt, den wesentlichen Inhalt seiner Firma aus dem Familiennamen mit oder ohne
Vornamen bilden. Der Firma darf kein Zusatz beigefiigt werden, der ein Gesell-
schaftsverhiltnis andeutet (Abs. 3). Hingegen diirfen nach Art. 944 Abs. 1 OR in
jede Firma neben den gesetzlich vorgeschriebenen noch Angaben aufgenommen
werden, die zur ndheren Umschreibung der darin erwidhnten Personen dienen oder
auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Phantasiebezeichnung dar-
stellen, vorausgesetzt, dass der Inhait der Firma der Wahrheit entspricht, keine
Tauschungen verursachen kann und keinem 6ffentlichen Interesse zuwiderlduft
(vgl. dazu BGE 100 1 b 242/243; His, Komm., N 44 ff. zu Art. 944 OR). Im Sinne
dieser gesetzlichen Bestimmungen ist der Privatkldgerin nicht anzulasten, dass
sie die Firma «Fortuna» verwendete, denn sie hat immer - ausser mit einer Aus-
nahme -, wenn sie die Firma «Fortuna» gebrauchte, zusitzlich ihren Namen und
Vornamen dazu gesetzt. Von einer Tduschung ihrerseits kann somit keineswegs die
Rede sein.

b. Grundsitzlich kann eine Verwechslung auch zwischen einer kleineren Firma
mit geringem und einer solchen mit grossem Umsatz vorkommen. Zudem ver-
dient selbst eine nicht eingetragene Firma den Wettbewerbsschutz (vgl. BGE 109 II
483 ff., insbesondere S. 486, Erw. 3 b; von Biiren, Komm, zum Bundesgesetz iiber
den unlauteren Wettbewerb, S. 105, N 13; Patrick Troller, Kollision zwischen
Firmen, Handelsnamen und Marken, S. 124/125). Auch sie kann somit vom Grund-
satz der Prioritit profitieren, sei es - wettbewerbsrechtlich - unter dem Gesichts-
punkt der Firma (Zeitpunkt der ersten Ingebrauchnahme), sei es unter demjenigen
der sonstigen Geschiftsbezeichnung (Troller, a. a. O., S. 213).

Was den 6rtlichen Schutzbereich betrifft, so findet sich eine ausdriickliche rdum-
liche Beschrinkung des Schutzes fiir gewisse Unternechmensarten in den mass-
gebenden Bestimmungen iiber den wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz
~ anders als im Firmenrecht - nicht. Die Schutzwirkung wird jedoch durch das
Erfordernis eines Wettbewerbsverhéltnisses mittelbar auch in ortlicher Hinsicht
beschriankt. In BGE 98 II 60 wurde dazu ausgefiihrt: «Zwei Unternehmen stehen
nur dann miteinander im Wettbewerb, wenn sie fiir ihre (gleichartigen) Leistungen
wenigstens teilweise im gleichen geographischen Gebiet Kunden suchen oder die
Gefahr besteht, dass jemand sich trotz der getrennten Werbegebiete statt von einem
vom andern Unternehmen bedienen lasse» (vgl. Troller a. a. O., S. 125).

Der Kundenkreis der Privatkldgerin konzentriert sich auf die Region Luzern/
Hergiswil/NW, somit in etwa auf das Gebiet der Innerschweiz. Ob die Angeklagten
mit ihren Inseraten in der Schweizer Illustrierten (Firmenbezeichnungen: Fortuna
Postfach Ziirich oder Institut Fortuna Ziirich/St. Gallen und Bern), in der Gliicks-
post (Fortuna Postfach Ziirich) sowie im Sonntagsblick (Institut Fortuna Dietikon/
St. Gallen) in 6rtlicher Hinsicht in einem wettbewerbsverhiltnis zur Privatkldgerin



85

standen, kann dahingestellt bleiben. Jedenfalls werben die Inserate in den Inner-
schweizer Nachrichten, im Anzeiger Luzern, im Tagblatt Luzern, im Vaterland
Luzern, im Insider Innerschweiz sowie im Blick (Firmenbezeichnungen: Institut
Fortuna AG Postfach Cham/Kerns, Institut Fortuna Postfach Cham/Kerns,
Institut Fortuna Cham, Fortuna Postfach Kerns, Fortuna Postfach Cham, Institut
Fortuna Postfach Cham, Institut Fortuna Postfach Rothenburg sowie Institut Fort-
una Dietikon/Alpnach) fiir gleichartige Leistungen im gleichen geographischen
Gebiet. Mindestens in dieser Beziehung liegt somit in ortlicher Hinsicht ein wirt-
schaftliches Wettbewerbsverhiltnis zwischen der Privatklédgerin und der Firma der
Angeklagten im Sinne von Art. 1 UWG vor.

c. Stellt man auf den Gesamteindruck ab, den die Firma bzw. Geschiftsbezeich-
nung «Fortuna» erweckt (BGE 111 II 510), welche die Privatkldgerin unbestrittener-
massen seit 1970 gebraucht, so ergibt sich demnach zusammenfassend, dass in-
sofern ein Verstoss gegen den Grundsatz von Treu und Glauben nach Art. 1 Abs. 1
UWG gegeben ist, als die Angeklagten Massnahmen getroffen haben, die minde-
stens geeignet waren, Verwechslungen mit dem Geschiftsbetrieb der Privatkldgerin
herbeizufiihren. Darin liegt ein Verstoss gegen Art. 13 lit. d UWG. Der Schuld-
befund des Amtsstatthalters ist folglich vollumfidnglich zu bestdtigen, wobei
hinsichtlich derjenigen Angeklagten, die einziges Verwaltungsratsmitglied der
Partnerwahl-Institut Fortuna AG ist, noch auf Art. 15 UWG (Anwendung der
Strafbestimmungen auf juristische Personen) hinzuweisen ist.

Korrekte, aber trotzdem tiuschende Firma -
«BILANZ TREUUNTERNEHMEN REG.»

— Ist eine Buchhaltungsfirma in der juristischen Rechtsform des liechtensteini-
schen Treuunternehmens (Trust Enterprise, Trust Company, Registered Trust)
organisiert und besitzt sie keine Treuhdanderbewilligung, so ldsst die Benutzung
des Hinweises «registriertes Treuunternehmen» bei nicht informierten Dritten,
insbesondere Auslindern, den Eindruck entstehen, sie unterstehe dem Treu-
hdndergesetz.

- Nach liechtensteinischem Firmenrecht ist die Ubersetzung der Rechtsform in
eine auslindische Sprache zuldissig.

— Die Irrefiihrung des Publikums ist in jedem einzelnen Falle zu priifen und
hiingt von den einzelnen Umstinden ab, die gesamthaft betrachtet werden
miissen.

— Si une entreprise exercant son activité dans le domaine de la comptabilité est
organisée en la forme juridique d’une entreprise fiduciaire enregistrée du
Liechtenstein (Trust Enterprise, Trust Company, Registered Trust) et si elle
n'est pas autorisée a pratiquer comme fiduciaire, des tiers non informes, en
particulier des étrangers, peuvent croire que cette entreprise est néanmoins
soumise a la loi sur les fiduciaires, deés lors qu’elle utilise 'indication «entre-
prise fiduciaire enregistrée».
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- Endroit liechtensteinois des raisons de commerce, la traduction de 'indication
de la forme juridique dans une langue étrangére est licite.

~ 1l faut examiner dans chaque cas d’espéce si le public risque d’étre induit en er-
reur et apprécier selon toutes les circonstances, qui doivent étre considérées
globalement.

Entscheidung der liechtensteinischen Verwaltungsbschwerdeinstanz (VBI) vom
3.9.1986, publ. in LES 1987, 160.

Aus den Entscheidungsgriinden:

2. Der Beschwerdefiihrer sucht fiir seine Gesellschaft, welche keine Treuhander-
bewilligung besitzt, um die gewerberechtliche Bewilligung zur Fithrung von Buch-
haltungen und Vornahme aller damit verbundenen Interventionen bei Behorden
und Amtsstellen, Beratung im Rahmen, der vorstehenden Titigkeiten, insbesondere
Unternehmensberatung, Handels-, Finanz- und Rechtsgeschifte, die im Interesse
des Treuunternehmens liegen, an. Diese Gewerbebewilligung wird fiir die Firma
Bilanz Treuunternehmen reg., Vaduz, in Griindung, erbeten bzw. um Ausstellung
einer Zusicherung der Erteilung der Gewerbebewilligung angesucht.

4. Die Regierung hat in ihrer Entscheidung einerseits festgestellt, dass die Voraus-
setzungen zur Zusicherung und Erteilung einer Gewerbebewilligung gegeben wiren.
Trotz dieser Feststellung wurde jedoch keine Zusicherung der Erteilung einer Ge-
werbebewilligung erteilt, weil im Firmawortlaut der juristischen Person der Begriff
Treuunternehmen aufscheint und im Zusammenhang mit der angestrebten Tatig-
keit deshalb die Gefahr bestehe, dass unbefangene Dritte in die Irre gefithrt wiirden.
Man kénnte annehmen, dass die Gesellschaft eine Treuhinderbewilligung besisse.
Unter diesen Voraussetzungen kénne unter der ins Auge gefassten Firma die Ge-
werbebewilligung nicht erteilt werden.

Es ist richtig, dass im Gesetz iiber die Rechtsanwilte, Rechtsagenten, Treuhidnder
etc. die geschiitzten Begriffe taxativ aufgezihlt werden und dort nirgends davon die
Rede ist, dass die juristische Rechtsform einer juristischen Person in der Form eines
registrierten Treuunternehmens geschiitzt wire; im Gegenteil: Man ist ja verpflich-
tet, die Rechtsform der juristischen Person in der Firma anzugeben.

Allerdings wird in den Strafbestimmungen des zitierten Gesetzes in der geltenden
Fassung darauf hingewiesen, dass nicht nur die missbrauchliche Verwendung eines
geschiitzten Wortes in der Firma- oder Geschiftsbezeichnung verboten ist, sondern
auch verboten ist, wenn jemand durch die Geschiftsbezeichnung félschlicher-
weise den Eindruck erweckt, dass er im Besitze einer entsprechenden Bewilligung
im Rahmen der Treuhdndergesetzgebung stehe.

Dariiberhinaus sind die Geschifts- und Berufsbezeichnungen im Rahmen des
Treuhdndergesetzes bewilligungspflichtig; Bewilligungsbehorde ist die Regierung.

Wenn nun die Regierung aus der Art der gewihlten juristischen Person, der Firma
und dem Tatigkeitsbereich dieser Gesellschaft den Eindruck gewinnt, dass diese Ele-
mente zusammengenommen den Eindruck erwecken, eine Treuhdnderbewilligung
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sei vorhanden, so wire es natiirlich, die Fithrung einer derartigen Geschiftsbezeich-
nung im Interesse des Publikums und in Anwendung der Bestimmungen des Ge-
setzes iiber Rechtsanwilte, Rechtsagenten, Treuhdnder etc. nicht zu bewilligen.

Es bleibt demnach zu priifen, ob eine derartige Irrefiihrung effektiv durch die
Verwendung der juristischen Rechtsform eines registrierten Treuunternehmens
erfolgt.

Nach Meinung der VBI ldsst in der Tat bei nicht informierten Dritten, insbe-
sondere bei Personen aus dem Auslande, die Benutzung der juristischen Rechts-
form des registrierten Treuunternehmens im Zusamenhang mit T4tigkeiten, die eng
an die Treuhdndertitigkeiten anlehnen, jedoch nicht ausdriicklich dem Treuhénder-
gesetz unterstehen, einen falschen Eindruck entstehen; dies gilt in vermehrtem
Masse, wenn die juristische Rechtsform des registrierten Treuunternehmens in der
englichen Ubersetzung des registrierten Trusts Verwendung findet. Im englischen
Sprachgebrauch werden Treuhandgesellschaften, d.h. solche Gesellschaften, die
Treuhandgeschifte titigen, ebenfalls als Trusts bezeichnet. Gebrauchlich ist die
Bezeichnung Trust Company. Nach dem liechtensteinischen Firmenrecht ist die
Ubersetzung der Rechtsform einer juristischen Person in eine ausldndische Sprache
durchaus zuléssig.

Es braucht dem Beschwerdefiihrer keine unlautere Absicht unterstellt zu werden,
um die Gefahr der Erweckung eines falschen Eindruckes trotzdem zu erkennen.

5. Unter Beriicksichtigung der Bedenken der Regierung wegen Irrefiithrung des
Publikums, insbesondere des ausldndischen Publikums, erscheint die angefochtene
Regierungsentscheidung in keiner Weise willkiirlich. Es ist nicht notwendig, dass im
Gesetz ausdriicklich der Gebrauch der juristischen Rechtsform des registrierten
Treuunternehmens ausgeschlossen ist; es sind durchaus Fille moglich, wo eine
solche Irrefithrung des Publikums nicht gegeben ist. Dies hidngt jedoch in jedem
Falle von den einzelnen Umstidnden ab, die gesamthaft betrachtet werden miissen.
Vorliegend teilt die VBI die Auffassung der Regierung, dass die Umstinde in ihrer
Gesamtheit betrachtet, geneigt sind, eine Irrefithrung im Publikum hervorzurufen
und deshalb die in der Gewerbebewilligung angesuchten Titigkeiten unter der ver-
wendeten Firma nicht zugestanden werden.

Dem Beschwerdefiihrer steht es frei, die angesuchten Tétigkeiten unter einer an-
deren Firma neu zu beantragen, wobei die Tatigkeit der Steuerberatung, wie bereits
ausgefiihrt, eindeutig unter die Tatigkeit eines Treuhidnders fillt und deshalb eine
entsprechende Bewilligung vorliegen miisste, was jedoch hier nicht der Fall ist.

Aus den obenerwidhnten Griinden war das Ansuchen des Beschwerdefiihrers ab-
zulehnen.

Art. 947 al. 1, 950 al. 1 et 2 et 956 al. 2 CO; art. 1 al. 1 aLCD;
art. 29 al. 2 CCS - «DEP»

- Le signe « DEP», figurant dans la raison d’une entreprise de dépannage, est
percu comme une désignation de fantaisie et, placé en téte de la raison, il en est
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l'élément fort; il existe dés lors un risque de confusion entre les raisons DER,
R. Arpin et fils snc et DEP Conciergerie S.A., le public pouvant croire que les
deux sociétés sont liées (c. 4).

- Il n’y a pas de rapport de concurrence entre une entreprise de dépannage
d’installations sanitaires et une entreprise spécialisée dans le remplacement de
concierges et l'entretien de sols (c. 5).

- Das Zeichen « DEP», das in der Firma eines Abschleppdienstes enthalten ist,
wird als Fantasiebezeichnung gewertet und bildet einen starken Bestandtelil,
wenn es am Anfang einer Firma steht; daher besteht Verwechslungsgefahr zwi-
schen den Firmen « DEPR, R. Arpin et fils snc» und « DEP Conciergerie S.A.»,
konnten doch die beteiligten Verkehrskreise eine Verbundenheit zwischen den
beiden Unternehmen annehmen (E. 4).

- Es besteht kein Wettbewerbsverhdltnis zwischen einem Unternehmen zur
Reparatur sanitirer Anlagen und einem Unternehmen, das sich auf die Stell-
vertretung von Hauswarten und die Versiegelung von Bdden spezialisiert
(E. 5).

Arrét de la cour de justice de Genéve du 8 février 1985 dans la cause DEP,
R. Arpin et fils snc ¢. DEP Conciergerie S.A.

4. Ce qui rapproche les deux raisons de commerce en présence, c’est 1’élément
«dep» figurant au début de chacune d’entre elles.

Ce signe «dep» apparait comme une désignation de fantaisie, «car il ne décrit pas
une chose, un état de choses ou une activité professionnelle, ni non plus une notion
juridique ni enfin ’objet de I’entreprise menée sous cette firme» (ATF 80 II 138 =
JAT 1955 1 37 litt. a in fine).

Il est vrai que le sigle en question constitue, 4 n’en pas douter, ’abréviation du
substantif dépannage, qui refléte la caractéristique principale de ’activité commer-
ciale de chacun des plaideurs. Dans cette mesure, s’il mentionne I’objet de I’entre-
prise de chacune des sociétés, le dépannage, il ne le fait qu’au second degré, le sigle
«dep» n’étant pas, dans le langage de Suisse romande, ’abréviation coutumiére du
substantif dépannage.

Pour cette raison, ce sigle par sa sonorité et son emplacement dans la raison de
commerce des plaideurs en constitue I’élément fort, celui qui reste le mieux en
mémoire et qui est souvent utilisé seul dans la vie des affaires. Il suit que par le choix
du sigle «dep» la défenderesse crée manifestement un risque de confusion avec la
demanderesse: pour les personnes avec lesquelles les plaideurs sont en relation
d’affaires, ce sigle donne 'impression que les deux sociétés entretiendraient des rap-
ports commerciaux ou seraient juridiquement liées, ce qui n’est pas le cas.

Il suit que I’action doit étre admise en tant qu’elle est fondée sur l’article 956
al. 2 CO, car en cette matiére «on ne peut pas prétendre que deux raisons de
commerce devraient &tre admises sous prétexte qu’elles contiennent des noms
communs», ou leur abréviation, «qui ne sauraient étre monopolisés» (ATF 100 11
224 = JdT 1975 I 540).
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5. Il n’en va pas de méme de I’action que la demanderesse déduit de la LCD.

S’il est exact qu’une société dont la raison sociale jouit de la priorité peut s’op-
poser en vertu de larticle 1 alinéa 2 litt. d LCD a I'utilisation de la raison d’une
société qui suscite des confusions avec la sienne (SJ 1980 p. 500 et références),
encore faut-il que les deux sociétés se trouvent en situation de concurrence, ce qui
n’est pas le cas en I’espece.

En effet, selon la définition classique, il n’y a rapport de concurrence que lorsque
les prestations en cause doivent satisfaire des besoins identiques ou semblables.

Or, il est manifeste que cette condition n’est pas réalisée entre une entreprise de
dépannage, travaillant dans la ferblanterie, la plomberie et les installations sani-
taires et une autre entreprise spécialisée dans le remplacement de concierges, les
travaux de nettoyage et d’entretien, de pongage et d’imprégnation des sols.

6. Par contre, la demande de DEP, R. Arpin et Fils peut également se fonder sur
P’article 29 alinéa 2 CC, car la notoriété acquise par elle depuis plusieurs années,
sous la dénomination de « DEP», constitue la preuve que cette abréviation I’a indi-
vidualisée comme entreprise, ce qui la fait bénéficier de la protection générale de la
personnalité et du droit au nom (SJ 1980 p. 500 litt. b et 504 ch. 4).

Art. 951 Abs. 2 OR - «c AREGA»

- Die Firmen «Arega AG» und «Aregua AG» sind trotz sachlich und ortlich
ganzlich verschiedenen Titigkeitsgebieten dhnlich.

- Bei geringer wirtschaftlicher Bedeutung der Beklagten betrdgt der Streitwert
einer firmenrechtlichen Klage Fr. 40 000~ bis 80 000

- Les raisons «Arega AG» et « Aregua AG» sont semblables, bien que les entre-
prises concernées exercent leur activité dans des domaines et en des lieux
totalement différents.

- La défenderesse étant une entreprise peu importante, la valeur litigieuse de l'ac-
tion fondée sur le droit des raisons de commerce est comprise entre fr. 40 000.-
et 80 000--.

HGer ZH vom 12. Juni 1987 (Mittgeteilt von RA Dr. A. Schubiger).

Die Kldgerin wurde am 5. Mai 1970 unter der Firma «Arega AG» ins Handels-
register des Kantons Ziirich eingetragen. Der Gesellschaftszweck ist mit Dienst-
leistungen auf dem Gebiete der Reinigung, wie Grossraum-, Gebdude-, Fenster- und
Fassandenreinigung, Reinigung von Textilien und Vermietung von Geriisten und
Leitern sowie weitere Dienstleistungen umschrieben. Die Beklagte wurde im Som-
mer 1986 gegriindet und am 3. Juli 1986 im Handelsregister eingetragen. Der Zweck
der Beklagten besteht im Betrieb von Restaurations- und Hotelbetrieben sowie von
Spielcasinos. Ausserdem kann sie Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet des
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Reise- und Touristikgewerbes erbringen und sich bei anderen Unternehmen des
In- und Auslandes beteiligen.

Die Klédgerin beanstandete erstmals mit Schreiben vom 18. Juli 1986 die Fir-
menbezeichnung der Beklagten. Verhandlungen der Parteien fithrten in der
Folge zu keinen greifbaren Ergebnissen, weshalb die Kldgerin am 5. Februar 1987
die vorliegende Klage einleitete, mit der sie den rechtlichen Schutz ihrer Firma
begehrt.

Das Handelsgericht zieht in Erwiigung:

3. a) Die Firma einer Aktiengesellschaft muss sich von jeder in der Schweiz be-
reits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR). Daran sind
strenge Anforderungen zu stellen, da die Gesellschaften im Rahmen der allge-
meinen Regeln iiber die Firmenbildung ihre Firma frei wahlen kénnen (vgl. BGE
100 II 226). Fehlt es am Erfordernis einer klaren Unterscheidbarkeit, kann der
Inhaber der ilteren Firma auf Unterlassung einer weiteren Verwendung der jiin-
geren Firma klagen (Art. 956 Abs. 2 OR).

Die Beklagte bestreitet zu Recht nicht, dass die beiden Firmen «Arega» und
«Aregua» dhnlich sind. Sie unterscheiden sich nur durch einen Vokal, der ihre Aus-
sprache kaum verdndert. Die Gefahr von Verwechslungen liegt daher auf der Hand.
Die Ansicht der Beklagten, die nach wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten das
Gebot deutlicher Unterscheidbarkeit auf Taduschungen innerhalb der gleichen
Branche beschrankt sehen méchte, widerspricht der klaren gesetzlichen Regelung
und der stindigen Rechtsprechung des Bundesgerichtes, welche die Geltung von
Art. 951 Abs. 2 OR nicht in diesem Sinne einschrankt (vgl. P. Troller, Kollisi-
onen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, Basel 1980, S. 78; A. Troller,
Immaterialgiiterrecht, Band I, 3. A, S. 246); dieses Gebot «dient nicht der Ordnung
des Wettbewerbes, sondern will den Inhaber der dlteren Firma um seiner Person-
lichkeit und seiner gesamten Geschiftsinteressen willen vor Verletzungen bewahren
sowie das Publikum vor Irrefiihrung schiitzen. Zu diesem Publikum z#hlen neben
den Geschiftskunden auch Dritte, wie Stellensuchende, Behérden und 6ffent-
liche Dienste.» (BGE 100 II 226). Das schliesst nicht aus, dass Branchenn#he oder
Branchenidentitit bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu beriicksichtigen
sind. Allerdings im umgekehrten Sinne, als von der Beklagten vertreten wird: Bei
Branchennihe oder gar Branchenidentitdt erhoht sich die Gefahr von Verwechs-
lungen (vgl. P. Troller, a.a. O S. 87/88), weshalb in solchen Féllen (noch) strengere
Anforderungen an die Unterscheidbarkeit zu stellen sind. Von dieser bundesgericht-
lichen Praxis abzuweichen besteht im vorliegenden Fall um so weniger Anlass, als
die beiden ohnehin schon tiduschend dhnlichen Firmen keine Hinweise auf ihre
Branchenzugehérigkeit aufweisen, sich also in dieser Hinsicht iiberhaupt nicht von
einander unterscheiden.

b) Die Parteien sind sich offenbar einig, dass sich der Schutzbereich der einge-
tragenen und veroffentlichten Firma einer Aktiengesellschaft auf das Gebiet der
ganzen Schweiz erstreckt. Die Beklagte meint indessen, wegen der ortlich génzlich
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verschiedenen Titigkeitsgebiete der beiden Parteien konne nicht von einer Ver-
wechslungsgefahr gesprochen werden, die tatsdchlich auch eine Beeintrichtigung
der Klagerin bedeutet. Diese Argumentation iibersieht, dass sich Firmen mit unbe-
schranktem Schutzbereich gemiss Art. 951 Abs. 2 OR von jeder in der Schweiz be-
reits eingetragenen Firma unterscheiden miissen. Der ortliche Tatigkeitsbereich
kann wie die Branchenzugehorigkeit zur Beurteilung der konkreten Verwechslungs-
gefahr herangezogen werden. Wie bereits ausgefiihrt, unterscheiden sich die beiden
Firmen indessen praktisch nicht, weshalb die Beklagte aus allfillig ortlich ver-
schiedenen Titigkeitsgebieten nichts ableiten konnte. Entscheidend féllt jedoch
ins Gewicht, dass beide Firmen im Handelsregister des Kantons Ziirich einge-
tragen sind und beide Parteien in Ziirich ihren statutarischen Sitz haben. Es ist
demzufolge davon auszugehen, dass auch die Beklagte das Zentrum ihrer Tatig-
keit, soweit das Gebiet der Schweiz davon betroffen wird, in Ziirich hat. Aufgrund
ihrer Ausfithrungen ist dabei nicht auszuschliessen, dass sie doch in erheblichem
Masse hier tétig sein wird. Dafiir spricht schon die Firmengriindung in der Schweiz.
Sodann ist aufgrund des Gesellschaftszweckes nicht auszuschliessen, dass Planung
und Finanzierung der Projekte in Paraguay mindestens teilweise iiber die Beklagte,
also in Ziirich abgewickelt werden. Schliesslich stellt auch der Betrieb von Hotels
und Casinos im Ausland eine inldndische Tétigkeit dar, wenn dieser von Ziirich aus
gesteuert wird, wie das nach den Ausfithrungen der Beklagten der Fall zu sein
scheint.

¢) Die Ausfithrungen der Beklagten iiber «Aregua» als Stadt in Paraguay gehen
ins Leere. Da kaum jemand in der Schweiz diesen Namen als Ortsnamen erkennt,
handelt es sich bei « Aregua» um einen schlichten Phantasienamen (vgl. A. Troller
a.a. O S. 332). Er hat sich nach den bereits erwihnten Grundsitzen eindeutig von
der alteren Firma zu unterscheiden.

d) Die Kligerin hat somit Anspruch darauf, dass die Beklagte auf eine weitere
Verwendung ihrer zu Verwechslung Anlass gebenden Firma «Aregua» verzichtet.

e) Das weitere Begehren der Kldgerin, wonach der Beklagten auch zu verbieten
sei, bei der Wahl einer neuen Firma auf die Voranstellung des Firmenbestandteiles
«Aregua» zu verzichten, ist dagegen abzuweisen. Die Verwechselbarkeit ist auf-
grund eines konkreten Gesamteindruckes zu beurteilen und nicht zum voraus ab-
strakt.

4. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beklagte kosten- und entschadi-
gungspflichtig.

Der Streitwert, von dem die Hohe von Gerichtsgebiihr und Prozessentschidigung
bis zu einem gewissen Grade abhingt, ist unbestimmt und daher zu schitzen. Das
Klageinteresse der Kldgerin diirfte nicht zuletzt von der wirtschaftlichen Bedeutung
der Beklagten abhingen, die aufgrund ihrer eigenen Angaben als eher gering an-
zusehen ist. Nach der Praxis des Handelsgerichts ist der Streitwert einer firmen-
rechtlichen Klage in solchen Fillen in den Rahmen von Fr. 40 000.- bis Fr. 80 000.-
einzustufen.
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Art. 951 Abs. 2 OR - «MELISANA»

~ Zwischen den Firmen Melisana AG und Mensana AG besteht angesichts des
Sinngehaltes der Hauptbestandteile und der schwachen Kennzeichnungskraft
der zweiten Worthiilfte geniigende Unterscheidbarkeit.

- Compte tenu de la signification de I'élément principal et du faible pouvoir
distinctif de la seconde moitié du mot, les raisons Melisana AG et Mensana AG
se distinguent suffisamment.

HGer ZH vom 24.6.1987 (Mittgeteilt von RA Dr. F. Thomann).

Die Klagerin wurde am 1. September 1953 unter der Firma «Melisana AG» in das
Handelsregister des Kantons Basel-Stadt eingetragen. Ihr statutarischer Zweck
ist die «Fabrikation und Vertrieb von pharmazeutischen Produkten und anderen
Waren». Die Kligerin gehoért zur Klosterfrau/Melisana-Firmengruppe. Die Be-
klagte ist eine am 17.12.1985 unter der Firma «Mensana AG» im Handelsregister
des Kantons Ziirich eingetragene Aktiengesellschaft mit folgendem statutarischen
Zweck: «Herstellung, Export und Kommerzialisierung von pharmazeutischen Pro-
dukten und Spitalmaterial.

Nachdem die Kldgerin von der Eintragung der Beklagten im Handelsregister
erfahren hatte, ersuchte sie die Beklagte mehrmals, ihren Firmennamen abzu-
andern. Da die Beklagte dazu nicht bereit war, erhob die Kldgerin am 3. Mérz 1987
die vorliegende Klage.

Aus den Erwdgungen des Handelgerichtes:

1. a) Die Firma einer Aktiengesellschaft muss sich von jeder in der Schweiz be-
reits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR). Das Gebot
deutlicher Unterscheidbarkeit dient nicht der Ordnung des Wettbewerbes, sondern
will den Inhaber der dlteren Firma um seiner Personlichkeit und seiner gesamten
Geschaftsinteressen willen vor Verletzungen bewahren sowie das Publikum vor Irre-
fithrung schiitzen (BGE 100 II 226 E. 2).

Die Verwechslungsgefahr zweier Firmen hingt vorab von der Aufmerksamkeit
ab, die in den Kreisen iiblich ist, mit denen die beiden Firmen geschiftlich ver-
kehren; zum geschiitzten Publikum zdhlen jedoch neben den Geschidftskunden
auch Dritte, wie Stellensuchende, Behdrden und 6ffentliche Dienste (a.a.0.). Es
geniigt nicht, dass zwei Firmen bei aufmerksamem Vergleich unterscheidbar sind;
sie miissen vielmehr in der Erinnerung deutlich auseinandergehalten werden kon-
nen (BGE 97 II 236 E. 1).

b) Da die Aktiengesellschaften ihre Firma frei wahlen kénnen, sind an die Unter-
scheidbarkeit strenge Anforderungen zu stellen (BGE 100 II 226 E. 2). Dies gilt
namentlich dann, wenn es wie im vorliegenden Fall um Phantasiebezeichnungen
geht und beide Firmen in der gleichen Branche titig sind (vgl. BGE 97 11 235 E. 1).
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Diesbeziiglich kann die Beklagte aus der Tatsache, dass die Kligerin andere
Firmen mit dem Bestandteil «sana» geduldet hat, nichts fir sich ableiten. Ebenso-
wenig hilft ihr die Behauptung, sie stehe mit der Kligerin im schweizerischen
Rechtsraum nicht im Wettbewerb. So oder so gilt fiir die Beurteilung der Verwechs-
lungsgefahr ein strenger Massstab.

¢) Grundsitzlich ist fiir die Beurteilung der Verwechselbarkeit die Firma als
Ganzes zu beriicksichtigen, doch kommt Bestandteilen, die durch ihren Klang oder
Sinn hervorstechen, erhéhte Bedeutung zu (BGE 97 II 155 f. E. 2b, 235 E. 1).

Hilfskriterien fiir die Beurteilung der Verwechslungsgefahr bilden Klang, Schrift-
bild sowie Sinngehalt der in Frage stehenden Firmennamen (Patrick Troller, Kol-
lisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, in: Studien zum Im-
materialgiiterrecht, Vol. 10, Basel 1980, S. 106).

2. a) Der Firma der Klégerin setzt sich zusammen aus den beiden Wortbestand-
teilen «Meli» und »sana», diejenige der Beklagten aus «Men» und »sana». Die
Beklagte unterteilt ihre Firma in die Bestandteile «Mens» und »sana». Einer all-
falligen Doppelstellung des «s» von «Mensana» ist jedoch bei der Priifung des
Sinngehaltes Rechnung zu tragen. Die zweite Worthilfte «sana» ist somit bei bei-
den Firmennamen identisch. Diese sehr bekannte lateinische Sachbezeichnung fiir
«gesund» hinterldsst jedoch nur einen schwachen Eindruck, kommt sie doch in
Firmenbezeichnungen hiufig vor, sei es als Endung, sei es als selbststindiger Be-
standteil. [hre Kennzeichnungskraft ist deshalb nur gering. Demzufolge ist darauf
abzustellen, ob sich die wesentlichen Bestandteile «Meli und «Men» hinreichend
voneinander unterscheiden (vgl. BGE 112 II 364 E. 2, Troller, a.a.O. S. 97).

Dies ist zu bejahen. Sowohl der Wortklang - entscheidendes Unterscheidungs-
merkmal ist der pragende zusitzliche Vokal «i» ~ als auch das Schriftbild - 3 bzw.
4 Buchstaben - fiihren trotz derselben Anfangssilbe zu einer geniigend deutlichen
Unterscheidung, die die Gefahr der Verwechslung beim Publikum ausschliesst.

b) Zum selben Resultat fiihrt eine Gegeniiberstellung des Sinngehaltes beider
Firmennamen. Obwohl es sich sowohl bei «Melisana» als auch bei «Mensana« im
wesentlichen um Phantasiebezeichnungen handelt, rufen beide beim durchschnitt-
lichen Konsumenten bestimmte Assoziationen hervor.

«Melisana» ldsst deutlich eine Verbindung zur Melisse anklingen und damit
- kaum zufillig - zum weitherum bekannten Produkt der Kligerin «Klosterfrau
Melissengeist».

«Mensana» erinnert stark an den lateinischen Ausspruch »mens sana in corpore
sano» (Juvenals «Satiren», X, 356). Die Beklagte fiihrt denn auch dieses Motto in
ihrem Briefkopf. Entgegen der Ansicht der Kldgerin kann davon ausgegangen
werden, dass dieser Spruch und seine Bedeutung - ein gesunder Geist in einem ge-
sunden Kérper - im Publikum weitverbreitet und auch dem Nichtlateiner geldufig
ist, ziert er doch zum Beispiel manche Turnhalle in unserem Lande. Zumindest
diirfte diese Redewendung so bekannt sein wie der italienische Ausdruck «secco»,
dem das Bundesgericht attestierte, er sei auch in weiten Kreisen anderer Sprach-
gebiete bekannt (BGE 112 II 364 E. 2). Selbst wenn aber jemand die Anspielung auf
den lateinischen Spruch nicht versteht, wird er den Firmennamen nicht als reine



94

Phantasiebezeichnung betrachten. Es ist naheliegend, dass er dann «Men» englisch
im Sinne von Minner deutet oder aber an die Mens(truation) denkt. So oder so
wird er die Bezeichnung der Beklagten mit einer bestimmten Bedeutung assozi-
ieren, weshalb die Gefahr einer Verwechslung mit der Klidgerin sehr gering ist. Die
Firmenbezeichnung der Beklagten unterscheidet sich deshalb geniigend deutlich
von derjenigen der Kligerin.

¢) Hat aber die Beklagte die Firmenrechte der Kligerin nicht verletzt, geht der
Vorwurf des unlauteren Wettbewerbs ins Leere.

Die Priifung der weiteren Rechtsbegehren eriibrigt sich deshalb und die Klage ist
abzuweisen.

Anmerkungen

Die Praxis hat bisher den Masstab der Verwechslbarkeit im Firmenrecht nicht
gleich angelegt wie im Wettbewerbsrecht. Nach der bisherigen Rechtssprechung
konnten sich Firmen zwar firmenrechtlich geniigend voneinander unterscheiden
und dennoch wettbewerbsrechtlich verwechselbar sein (BGE 40 II 130, 605, 79 11
189, 85 11 329; Mitt. 1969 98).

Dem Vernehmen nach handelt es sich denn auch beim Urteil um einen Mehrheits-
entscheid. Um einen Weiterzug ans Bundesgericht zu vermeiden, hat die Beklagte
eine Umfirmierung in «Corasana AG» angekiindigt.

Lucas David

Art. 951 al. 2 et 956 al. 2 CO - «RADO/CADO»

- Le terme «Uhren» étant générique et désignant l'activité de l'entreprise, I'éle-
ment «Rado» est seul caractéristique; il existe par conséquent un risque de
confusion entre les raisons sociales Rado Uhren et Cado S.A.

- Da der Ausdruck «Uhren» zum Gemeingut gehort und er die Tatigkeit eines
Unternehmens bezeichnet, ist einzig der Bestandteil «Rado» charakteristisch;
demzufolge besteht zwischen den Geschiiftsfirmen «Rado Uhren AG» und
«Cado S.A.» Verwechslungsgefahr.

Arrét de la cour de justice de Geneéve du 20 juin 1986 dans la cause Rado Uhren
AG ¢. Cado S.A.

Art. 951 al. 2 et 956 al. 2 CO - «SVP»

- Il n’y a pas de risque de confusion entre les raisons sociales Service SVP S.A.
et Garage SVP, Station du Vieux-Puits S.A., cela d’autant plus que I'élément
prédominant des deux raisons sociales est une abréviation courante.
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~ Zwischen den Geschidftsfirmen «Service SVP S.A.» und «Garage SVP Station
du Vieux-Puits S.A.» besteht keine Verwechslungsgefahr, um so mehr als das
charakteristische Element dieser beiden Firmen eine geldufige Abkiirzung
darstellt.

Arrét de la cour de justice de Geneve du 26 juin 1987 dans la cause Service SVP
S.A. c. Garage SVP, Station du Vieux-Puits S.A.

Art. 951 al. 2 et 956 al. 2 CO - «TIBA»

— 1l existe un risque de confusion entre les raisons sociales Tiba AG Kochherd-
fabrik und Apparatebau et Tiba Currency and Investments S.A.; en effet,
l'élément qui leur est commun, «Tiba», est le seul vocable de fantaisie et il
est de ce fait nettement prédominant. Il importe peu que les deux sociétés ne
s'adressent pas a la méme clienteéle.

~ Zwischen den Geschiftsfirmen «Tiba AG Kochherdfabrik und Apparatebau»
und «Tiba Currency and Investments S.A.» besteht Verwechslungsgefahr, denn
es besitzt gerade nur dieser gemeinsame Bestandteil «Tiba» einen Fantasie-
gehalt und ist daher charakteristisch. Auf die Verschiedenheit der Kundschaft
kommt es nicht an.

Arrét de la cour de justice de Genéve du 22 mai 1987 dans la cause Tiba AG Koch-
herdfabrik und Apparatebau c. Tiba Currency and Investments S.A.

a) Les raisons sociales des parties sont respectivement: «T'iba AG Kochherdfabrik
und Apparatebau» et «Tiba Currency and Investments SA». A les lire, ces désigna-
tions sont évidemment différentes et & premiére vue une confusion ne parait guére
possible. Cependant, ce qui compte dans ces raisons sociales, c’est le premier mot,
«Tiba», qui est ’éiément le plus frappant. Il ’est méme a ce point pour la deman-
deresse que celle-ci en a fait sa marque, et les prospectus qu’elle a produits ne con-
tiennent méme que ce mot, la raison sociale compléte ne figurant qu’au verso de la
derniére page, avec I'indication de bureaux de vente a Berne et Lucerne. L’on peut
ainsi admettre - la défenderesse ne le conteste pas - que ce nom de fantaisie est pour
la demanderesse essentiel; or, selon la jurisprudence, on doit dans un tel cas té-
moigner de plus de rigueur car la liberté du choix est particulierement grande pour
les noms de fantaisie que seuls les tiers retiendront en raison de la longueur des
désignations. La défenderesse n’a pas jugé utile d’indiquer pour quels motifs elle
avait repris ce mot «Tiba» qui, prima facie, est sans rapport aucun avec l’activité
qu’elle poursuit.

Elle n’est pas fondée a invoquer a Pappui de sa thése le fait que d’autres sociétés
en Suisse contiendraient aussi ce mot dans leurs raisons sociales; il résulte en effet
de la fiche de renseignement qu’elle produit, émanant du Registre fédéral du com-
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merce, que ces autres raisons sociales ont été créées postérieurement a la fondation
de la demanderesse et celle-ci démontre par documents non contestés quelle a
entrepris des démarches aupres desdites sociétés pour obtenir la modification de
leurs raisons sociales.

Au vu de la fiche en question, la défenderesse aurait dd, compte tenu des artic-
les 944 et 950 CO, choisir une désignation plus originale, et ne pas se contenter,
comme elle I’écrit, du fait que ses activités ne se situeraient pas dans le méme
domaine que celui de 1a demanderesse.

b) Il est vrai que les statuts des parties indiquent que leurs activités ne relévent pas
du méme domaine: la fabrication de cuisiniéres et I’installation de cuisines sont sans
rapport avec la gestion de fonds, de transactions sur métaux précieux et d’opé-
rations sur devises. Il n’en reste pas moins que la demanderesse peut participer a
d’autres entreprises, ce que peut également faire la défenderesse.

c) 1l est exact aussi que les deux sociétés ne s’adressent pas a la méme clientele,
et qu’elles ont leur siége dans deux cantons trés différents de la Suisse; la deman-
deresse posséde néanmoins des bureaux 4 Berne et Emmenbriicke, et des locaux
d’exploitation a Coire, Bellinzone et Yverdon. La confusion est dés lors possible,
«alors méme que les titulaires de deux raisons de commerce n’ont pas leur si¢ge dans
le méme lieu et, par la nature de leurs affaires, n’entrent pas en concurrence»
(ATF 95 1I 456 sus-rappelé).

d) L’exigence dela différenciation claire des sociétés est nécessaire pour éviter que
le public ne soit induit en erreur, et le Tribunal fédéral a bien précisé que par public
il faut entendre, non seulement les clients de la société, mais aussi des tiers, tels
que les personnes qui cherchent un emploi, les autorités et les services publics, par
exemple les PTT. Un télégramme adressé a Tiba Suisse pourrait étre ainsi acheminé
aussi bien chez 'une que chez l’autre des parties, puisque telle est la désignation
abrégée sous laquelle elles ne manqueraient pas d’&tre connues.

e) Enfin, la Cour rappellera, avec le Tribunal fédéral, qu’ «il ne suffit pas que 'on
distingue les raisons lorsqu’on les lit ou les entend nommer l'une a la suite de
’autre; il faut, bien plus, que le souvenir permette de les différencier suffisamment.
L’action fondée sur I’article 956 alinéa 2 CO se justifie, alors méme que I’analogie
des raisons en cause ne suggére que l’existence d’une relation, soit juridique, soit
économique, entre les entreprises» (ATF 95 II 456). En 1’espéce, une telle analogie
est possible, suggérant une relation économique ou juridique entre deux sociétés
dont le premier nom est identique et qui est suivi chaque fois de deux autres termes
(Kochherdfabrik und Apparatebau - Currency and Investments). La suggestion de
la défenderesse d’ajouter a sa raison sociale le mot «Genéve» n’est pas déterminant,
et ne peut étre retenue.

f) Dans ces conditions, la Cour admettra I’action de la demanderesse et inter-
dira a la défenderesse de faire usage du mot «Tiba» dans la raison sociale inscrite
par elle et lui ordonnera de faire radier cette raison au registre du commerce de
Geneve.
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Art. 951 al. 2et 956 al. 2 CO; art. 1 al. 1 et al. 2 lettre d aLCD;
art. 28 et 29 al. 2 CCS - «FINORTRUST»

Du fait de la prépondérance des éléments «Finortrust» et «Fintrust», il existe
un risque de confusion entre les raisons sociales Finortrust, Financial Orga-
nization and Trusteeship et Fintrust gestion financiére privée S.A. (c. 1).

- Lorsque lillicéité d’un comportement a été admise sous l'angle de la con-
currence déloyale, il n'est pas possible de retenir en outre une atteinte aux
intéréts personnels du lésé selon l'article 28 CCS; en revanche, larticle 29 al. 2
CCS peut s’appliquer cumulativement (c. 3).

- Il nappartient pas au juge de requérir la radiation d‘une raison sociale con-

damnée (c. 3).

~ Zwischen den Firmen «Finortrust, Financial Organization and Trusteeship»
und «Fintrust gestion financiére privée S.A.» besteht im Hinblick auf das
Gewicht der Bestandteile «Finortrust» bezw. «Fintrust» Verwechslungsgefahr
(E. 1).

- Soweit die Widerrechtlichkeit eines Verhaltens nach Wettbewerbsrecht bejaht
wird, bleibt kein Raum mehr fiir eine Verletzung der personlichen Verhdltnisse
des Verletzten gemdss Art. 28 ZGB; dagegen kann Art. 29 Abs. 2 ZGB kummu-
lativ angewendet werden (E. 3).

- Der Richter ist nicht zustindig, die Loschung einer unzuldssigen Firma anzu-
ordnen (E. 3).

Arrét de la cour de justice de Genéve du 24 juin 1983 dans la cause Finortrust,
Financial Organization and Trusteeship c. Fintrust gestion financiére privée S.A.

1 b) En l’espéce, le terme Finortrust, respectivement Fintrust, constitue I’élément
frappant, mis en évidence graphiquement et phonétiquement, des raisons sociales
en cause. Or, ces éléments, qui captent 'attention, loin de se différencier, appa-
raissent treés proches, tant du point de vue de 'orthographe que de la sonorité ou de
la signification.

Certes, le mot choisi par la défenderesse ne comprend que deux syllabes, alors
que celui de la demanderesse en compte trois. Toutefois, la syllabe OR est passable-
ment escamotée, voire absorbée, par celles qui I'entourent, lorsque le mot FINOR-
TRUST, prononcé rapidement, n’est pas clairement articulé. Par ailleurs, le suffixe
OR n’est en lui-méme guére suggestif ou saillant.

A Tl'inverse, le mot TRUST, inclu dans les deux éléments en question, retient
Pattention, du fait de sa consonnance anglaise, de son emploi aujourd’hui fort
courant et fort évocateur de grandes entreprises ou concentrations de groupes com-
merciaux.

Dés lors, le vocable TRUST, de nature purement générique, est destiné a désigner
le champ d’activité des sociétés demanderesse et défenderesse, a savoir une activité
économique. En principe, une telle désignation générique doit rester dans le
domaine public et la demanderesse ne saurait s’en réserver ’'usage. En revanche, elle
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a le droit de s’opposer a ce que I'usage de la méme désignation par un tiers ne crée
une confusion avec sa propre raison. En effet, ’article 951 al. 2 CO s’applique méme
lorsque la raison inscrite en premier lieu est composée d’éléments appartenant au
domaine public. En pareil cas, 'élément commun pourra &tre complété, dans la
raison la plus récente, par un élément accessoire frappant, doué d’une certaine force
distinctive (ATF 100 II 224 = JdT 1975 540, ATF 95 II 568 = JdT 1970 634 =
SJ 1970 p. 457).

En l'occurrence, la défenderesse a complété le mot TRUST notamment par le
préfixe FIN.

Ce choix n’est guére judicieux, dés lors qu’il constitue également le préfixe de
I’élément décisif, compris dans la raison de commerce de la demanderesse.

A ce sujet, la défenderesse soutient qu’il s’agit 1a encore d’un terme générique que
la partie adverse ne pourrait s’approprier. On ne saurait adopter cette optique.
Certes, «FIN» constitue la racine de finance; mais, en soi, et hors de tout contexte,
ce préfixe ne signifie rien et ne se référe pas de maniére généralement intelligible a
une activité donnée. Il s’agit d’un terme fantaisiste, quoique pourvu d’une originalité
limitée, étant souvent usité, accolé a un autre mot, dans les raisons de commerce.
Or, la jurisprudence exige une différence marquée entre les noms de fantaisie, la
liberté de choix étant particuliérement grande en ce domaine (ATF 95 II 456 =
JAT 1970 632). Par ailleurs, méme si 'on admettait que ce préfixe fait partie du
domaine public, en tant qu’il est dérivé de finance et qu’il évoque ainsi un certain
type d’activités, il faudrait, comme mentionné ci-dessus, le compléter par un mot
distinctif.

¢) La défenderesse, qui ne dénie pas 'existence d’une facheuse similitude entre
les raisons Fintrust et Finortrust qu’elle qualifie d’ailleurs de «faibles», allegue
qu’ayant adjoint a la sienne les termes «gestion financiére privée SA», celle-ci n’a
pas de point commun avec la dénomination anglaise de «financial organization and
trusteeship».

Cependant, les vocables «gestion financiére privée SA» sont eux aussi des termes
génériques, qui n'ajoutent rien de décisif et ne possédent aucune force distinctive
propre. Décrivant la nature de ’activité déployée par la sociéte, ils ne contribuent
pas a individualiser la raison de la défenderesse, raison qu’elle souligne faible, par
rapport aux autres sociétés, dont celle de la demanderesse, poursuivant le méme
genre de but. Ces éléments accessoires, en tant qu’ils ne sont que descriptifs, de-
meurent a la disposition de tous ceux qui exercent la profession et ne suffisent donc
pas a pallier le risque de confusion (cf. SJ 1973 p. 247-248).

En outre, les deux raisons en cause étant composées de plusieurs mots aux
significations et pouvoirs évocateurs plus ou moins semblables, seul I’élément
frappant - Fintrust, Finotrust - retient l’attention; les autres vocables laissent
un souvenir plus estompé. 11 est loisible de supputer que certains ne voient dans
la raison de la défenderesse qu’une traduction corrigée de la raison de la deman-
deresse et, dans la société elle-méme, une simple agence de Finortrust, les rai-
sons considérées éveillant I'impression d’un rapport juridique ou économique
entre les deux sociétés (cf. ATF 100 11 224 = JdT 1975 540; SJ 1981 p. 501; S¥ 1973
247-248).
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d) Ainsi, «financial organization and trusteeship» et «gestion financiére privée
SA» recouvrant des termes de nature générique, peu percutants et mis a I’écart,
I’élément caractéristique, a savoir Fintrust, respectivement Finortrust, est dé-
cisif pour apprécier le risque de confusion. Comme déja mentionné, ce risque est
évident, vu la grande similitude, voire la quasi-identité, de cet élément.

Par ailleurs, ce risque est accru, du fait que les sociétés concernées ont leur siége
au méme endroit, poursuivent un but semblable et nourissent, selon leurs propres
dires, des rapports de concurrence (SJ 1973 p. 249; ATF 95 11 568 = JdT 1970 635).

A ce propos, il n’est point nécessaire de déterminer s’il y a déja eu méprise, comme
l’affirme la demanderesse. Selon une jurisprudence constante, le risque objectif de
confusion suffit et doit étre apprécié d’aprés le cours ordinaire des choses (SJ 1980
p. 502; SJ 1973 p. 249; ATF 74 11 235 = JdT 1949 386).

D’autre part, il apparait que d’autres sociétés que les parties en cause utilisent,
dans leur raison sociale, des termes semblables a ceux qui sont présentement in-
criminés. Toutefois, il n’appartient pas a la Cour d’examiner si d’autres raisons
pourraient étre contestées avec succes par la demanderesse et, le cas échéant, pour-
quoi celle-ci ne les a pas attaquées. Il n’est en effet pas établi, ni méme allégué,
qu’elle ait manifesté par sa passivité une volonté générale de tolérer n’importe
quelle autre raison similaire & la sienne (SJ 1973 p. 250 consid. 7).

Laction en cessation du trouble est ainsi fondée au regard de I’article 956 al. 2 CO.
Il sied encore de préciser que le fait de s’étre inscrit, de bonne foi, sous une raison
apte a susciter des méprises ne change rien, la mauvaise foi n’étant pas une con-
dition d’application de cette disposition.

2. La demande est également fondée au sens de la LCD, dés lors qu’une société,
dont la raison sociale jouit de la priorité, peut s’opposer, en vertu de I'article 1
al. 2 litt. d LCD, a I'utilisation par une société concurrente d’une raison suscep-
tible de créer des confusions avec la sienne (ATF 95 II 572; ATF 100 II 395 =
JAT 1975 537).

En Poccurrence, il est constant que la demanderesse bénéficie d’une priorité
d’inscription et que les deux sociétés sont concurrentes. Par ailleurs, si 'on admet
le risque de confusion sur le plan du droit des raisons sociales, on doit également
Padmettre sur le plan de la concurrence déloyale (ATF 100 II 224 = JdT 1975 539).
Enfin, I’acte de concurrence déloyale ne suppose la encore pas de mauvaise foi,
puisqu’il suffit d’enfreindre notamment la régle définie a I’article 1 al. 2 litt d LCD
pour commettre un acte contraire a la bonne foi, laquelle est un critére objectif
(ATF 97 11 153 = JdT 1971 618).

3. En sus des dispositions visées ci- dessus, la demanderesse invoque les articles
27 et ss CC. Cependant, lorsque l'illicéité d’un comportement a été admise sous
I’'angle de la concurrence déloyale, il n’est plus possible de retenir, en outre, une
atteinte aux intéréts économiques du lésé selon l’article 28 CC (SJ 1980 p. 343;
SJ 1977 p. 60; ATF 72 II p. 387 = SJ 1947 p. 168).

Par contre, le droit au nom confére les actions en constatation et en cessation
d’une usurpation, méme si la violation de ce droit implique également un acte de
concurrence déloyale, tombant sous le coup de la seule loi spéciale. Outre I'usur-
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pation, l’atteinte au nom réside aussi dans le choix et 'emploi d’un nom prétant
a confusion (ATF 80 II 281 =JdT 1955 322).

La raison caractérisant ’entreprise sous la forme d’un nom commercial est assi-
milée au nom visé par le code civil, a savoir au nom de personne (ATF 79 II 305 =
JAT 1954 1 256).

Larticle 29 al. 2 CC est donc applicable lorsque, dans la raison sociale, un terme
s’est imposé au point d’individualiser ’entreprise, et elle seule (ATF 98 11 66 =
JAT 1972 633).

En P’espéce, ont peut admettre que, malgré la présence d’un terme générique dans
Pélément caractéristique de la raison de la demanderesse, celui-ci individualise
suffisamment la société pour qu’elle puisse prétendre a la protection de son nom
(cf. SJ 1981 p. 504).

Cette question est d’ailleurs sans influence sur la solution du litige, I’action en
cessation du trouble étant indéniablement fondée au regard des articles 956 al. 2 CO
et 1 al. 2 litt. d LCD.

En définitive, il y a lieu d’interdire & la défenderesse de faire usage du mot
Fintrust inclu dans sa raison sociale. Par ailleurs, l'inscription au registre du
commerce d’une telle raison prétant a confusion devra &tre radiée. Toutefois, si le
titulaire de la raison prioritaire est en droit de requérir la radiation de cette inscrip-
tion, il n’appartient pas au juge du fond de prendre les mesures y relatives, qui
relévent de I'exécution des jugements. Il convient donc d’impartir a la défenderesse
un délai approprié pour la radiation, ce qui lui permettra de substituer simultané-
ment une nouvelle raison sociale a I’ancienne (ATF 92 II 101 consid. 6; SJ 1973
p. 251).

L’obligation de procéder a la radiation sera assortie de la menace de la peine
d’arréts ou d’amende prévue a l’article 292 CP, en cas d’insoumission.

Art. 956 Abs. 1 und 2 OR; Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG; Art. 29 Abs. 2 ZGB -
«EXPRESS-GLASERED»

— Verhdltnis zwischen Firmen-, Wettbewerbs- und Namensrecht. Die Bezeich-
nung «Express-Glaserei» geniesst in keinem dieser Rechtsgebiete einen um-
JSassenden Schutz. Umfang des Firmenschutzes nach UWG.

- Rapport entre le droit des raisons de commerce, celui de la concurrence de-
loyale et le droit au nom. La dénomination « Express-Glaserei» ne jouit dans
aucun de ces domaines du droit d’une protection étendue. Portée de la pro-
tection des raisons de commerce selon la LCD.

OGer LU, I. Kammer, 25. April 1986, publ. in LGVE 1986 I 25 Nr. 14.
Die Klidgerin wie auch der Beklagte betreiben eine Kundenschreinerei und

-glaserei. Die Kligerin ist im Handelsregister unter der Firma «Express-Glaserei X
AG» eingetragen. Der Beklagte fiihrt sein Geschift unter der Bezeichnung «Kun-
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den-Schreinerei, Express-Glaserei», wobei er regelmissig noch seinen Namen, die
Adresse und Telefonnummer angibt. Im Handelsregister ist er nicht eingetragen.
Vor Obergericht verlangte die Kligerin, dem Beklagten sei zu verbieten, diese
Bezeichnung zu verwenden. Das Obergericht wies die Klage ab.

Aus den Erwdgungen:

Vorliegend ist die Tatsache, dass der Beklagte nicht im Handelsregister einge-
tragen ist, unerheblich, wesentlich ist einzig, dass das verletzte Zeichen eine ein-
getragene Firma ist (P. Troller, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und
Marken, S. 72 N 73; A. Troller, Immaterialgiiterrecht, Bd. II, 3. Aufl,, S. 664). Die
Kligerin macht die Verletzung firmenrechtlicher Bestimmungen geltend, ebenso
eine Verletzung des UWG (Bundesgesetz iiber den unlauteren Wettbewerb vom
30. September 1943, SR 241) und des Namensrechts. Rechtsprechung und iiber-
wiegender Teil der Lehre stehen auf dem Standpunkt, Firmen- und Wettbewerbs-
recht seien kumulativ anwendbar (P. Troller, a.a.0., S. 118). Der namensrecht-
liche Schutz aus Art. 29 ZGB hingegen besteht subsididr zum Schutz des Art. 956
OR und ergénzt den firmenrechtlichen Schutz (P. Troller, a.a.0., S. 150). Mit Bezug
auf die Bestimmungen des UWG ist Art. 29 ZGB gegebenenfalls kumulativ an-
wendbar (P. Troller, a.a.0., S. 151). Art. 29 ZGB enthilt die abschliessende per-
sonlichkeitsrechtliche Regelung des Schutzes von Kennzeichen mit Namensfunk-
tion in Kollisionsfillen (P. Troller, a.a.0., S. 156).

Der direkte Zusammenhang zwischen den Regeln iiber den unlauteren Wett-
bewerb und den Regeln iiber den Firmenschutz besteht unter anderem darin, dass
eine unter firmenrechtlichen Gesichtspunkten verwechselbare Firma auch - bei
Vorliegen eines Wettbewerbsverhiltnisses ~ unter wettbewerbsrechtlichem Aspekt
als verwechselbar zu gelten hat; ist umgekehrt aber die Verwechslungsgefahr unter
firmenrechtlichen Gesichtspunkten zu verneinen, so ist sie es auch nach Wettbe-
werbsrecht (BGE 100 II 229).

4. Nach Art. 956 Abs. 1 OR steht die im Handelsregister eingetragene und Han-
delsamtsblatt veroffentlichte Firma einer Handelsgesellschaft dem Berechtigten zu
ausschliesslichem Gebrauch zu. Dieser Grundsatz hat auch fiir die kldgerische, seit
27. Dezember 1984 im Handelsregister eingetragene Firma Geltung, und zwar selbst
angesichts der Tatsache, dass ein wesentlicher Teil der Firma aus Sachbezeichnun-
gen («Express-Glaserei») besteht (vgl. P. Troller, a.a.0., S. 99; BGE 82 II 342). Fiir
die Frage des firmenrechtlichen Schutzes ist unerheblich, dass die Kl4dgerin von dem
Eintrag ins Handelsregister als Einzelfirma betrieben worden sein soll. In stindiger
Rechtsprechung hat das Bundesgericht entschieden, dass Sachbezeichnungen als
sprachliches Gemeingut grundsitzlich allen Inhabern von Geschiften der bezeich-
neten Art zur Verfiigung stehen miissen; Art. 944 OR sieht fiir die Firmenbildung
ausdriicklich die Moglichkeit vor, auf die Natur des Unternehmens hinzuweisen. Das
Ausschliesslichkeitsrecht des ersten Inhabers einer solchen Sachbezeichnung - hier
die Kldgerin - beinhaltet nicht das Recht auf alleinige Verwendung dieser Bezeich-
nung; es verleiht vielmehr nur die Befugnis zu verlangen, dass dieselbe oder eine
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dhnliche Bezeichnung unter Beifiigung eines unterscheidenden Zusatzes verwen-
det wird (P. Troller, a.a.0., S. 98; BGE 98 II 63, 101 Ib 365). In diesem Sinne,
d.h. losgelést von der iibrigen Firma, kann eine Sachbezeichnung nicht mono-
polisiert werden (Forstmoser, Schweizerisches Aktienrecht, Bd. 1/1, S. 92). Die
kldgerische Firma, «Express-Glaserei X AG», wurde - wie bereits erwdhnt - teil-
weise aus Sachbezeichnungen (Express-Glaserei) gebildet und erscheint damit
insgesamt als schwaches Zeichen (P. Troller, a.a.O., S. 97 und 102; BGE 92 II 100).
Die kldgerische Behauptung, es handle sich dabei um eine Phantasiebezeichnung,
geht fehl. Der fragliche Ausdruck gibt unmittelbar und unzweideutig Aufschluss
iiber die Natur des Unternehmens und damit wird zugleich eine Sache bezeichnet
(BGE 72 II 186; 97 II 158). Im Zusammenhang mit schwachen Zeichen gilt all-
gemein, dass bereits verhiltnisméissig geringfiigige Verschiedenheiten eine deutliche
Unterscheidbarkeit herbeizufiihren vermégen (P. Troller, a.a.O., S. 101; SJZ 53,
S. 155).

Die sich gegeniiberstehenden kennzeichnungsschwachen Firmen der Parteien
unterscheiden sich deutlich voneinander (vgl. BGE 98 II 69). Namentlich die
Tatsache, dass die beklagtische Bezeichnung eingangs «Kunden-Schreinerei»
auffiihrt, sodann erst «Express-Glaserei» und schliesslich noch Namen, Adresse
und Telefonnummer des Beklagten, ldsst eine Verwechslungsmoglichkeit mit der
klagerischen Firma ausschliessen. Die Begriffe «Express» und «Glaserei» (auch
Express-Glaserei») sind umgangssprachlich derart verbreitet, dass eine Identifi-
kation mit der Kldgerin bei den massgeblichen Verkehrskreisen (vgl. BGE 100 II
226) als #dusserst unwahrscheinlich erscheint. Die Behauptung der Kligerin,
die Firma sei zum Individualzeichen geworden, ist nicht zutreffend. Allein das
eminente Freihaltebediirfnis verhindert die Entstehung eines Individualzeichens
(P. Troller, a.a.0., S. 104, Fussnote 226). Infolge fehlender Verwechslungsgefahr
kann die Kldgerin die firmenrechtlichen Schutzbestimmungen nicht in Anspruch
nehmen.

Ein weiteres kommt hinzu. Nach Art. 956 Abs. 2 OR kann klagen, wer durch
den unbefugten Gebrauch einer Firma beeintrichtigt wird. Der Wortlaut dieser
Bestimmung hat zu Kontroversen Anlass gegeben (P. Troller, a.a.0., S. 70 {f.).
Die noch heute einschlidgige Rechtsprechung des Bundesgerichts basiert auf dem
Entscheid 37 II 49; demnach stellt nur der Gebrauch als Firma eine nach Art. 956
OR verfolgbare Verletzung dar (P. Troller, a.a.0., S. 72). Immerhin kann aber zu
einer derartigen Verletzung und rechtswidrigen Inanspruchnahme der fremden
Firma, zur Kennzeichnung des dritten Geschiftes oder seiner Waren, auch schon
die Verwendung bloss eines Firmabestandteils geniigen, namlich dann, wenn der
betreffende Bestandteil ein wesentliches Merkmal der Firma bildet, d.h. schon
fiir sich den Firmeninhaber erkennbar charakterisiert (BGE 37 II 49). Wie bereits
erwihnt wurde, verletzt das beklagtische Zeichen die kldgerische Firma nicht, und
zwar infolge deutlicher Unterscheidbarkeit. Die Kldgerin hat auch zu Recht nie
behauptet, ihre Firma werde durch das beklagtische Zeichen verletzt. Vielmehr
hat die Kligerin geltend gemacht, der Beklagte verletzte die einschldgigen Be-
stimmungen des Firmenrechts und des UWG, indem er einen Firmen-Bestand-
teil («Express-Glaserei») verwende. Es ist also zu untersuchen, ob die Verwen-
dung dieses Firmenbestandteils unzulidssig sei. Eine rechtswidrige Inanspruch-
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nahme wire dann gegeben, wenn die Bezeichnung «Express-Glaserei» ein In-
dividualzeichen oder ein wesentlicher Bestandteil der kldgerischen Firma wire
(BGE 37 1II 49). Dass kein Individualzeichen vorliegt, wurde bereits erwzhnt
(P. Troller, a.a.0., S. 103; BGE 98 II 63). Ebensowenig trifft zu, dass der Begriff
«Express-Glaserei» ein wesentlicher Bestandteil der kldgerischen Firma sei; viel-
mehr liegt ein schwacher Bestandteil der Firma vor, der die Tétigkeit des Unterneh-
mens direkt umschreibt (P. Troller, a.a.0., S. 97; BGE 97 II 158). Der Beklagte
hat die Bezeichnung «Express-Glaserei» am Heck seiner Fahrzeuge angebracht,
zusdtzlich hat er diese Sachbezeichnung in einem Inserat zu Reklamezwecken
aufgefiihrt.

Die Verwendung dieses nicht wesentlichen Bestandteils der kl4dgerischen Firma ist
zuldssig; dies umso mehr, als fiir diese Bestandteile des gewdhnlichen Wortschatzes
ein eminentes Freihaltebediirfnis besteht. Der Beklagte und andere Gewerbetrei-
bende miissen in der Lage sein, auf die von ihnen angebotenen Dienstleistungen
hinzuweisen, die Kldgerin hat namentlich keinen Anspruch auf Monopolisierung
dieser Sachbezeichnungen.

5. Fraglich ist, ob das Verhalten des Beklagten allenfalls den Tatbestand des
unlauteren Wettbewerbs erfiillt. Die Kldgerin macht eine Verletzung von Art. 1
Abs. 2 lit. d UWG geltend, wonach gegen die Grundsitze von Treu und Glauben
verstdsst, wer Massnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen
mit Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschiftsbetrieb eines anderen herbei-
zufiihren. Die Bestimmungen des UWG finden grundsitzlich Anwendung, die
Parteien befinden sich unbestrittenermassen in einem Wettbewerbsverhiltnis. Die
beanstandete Handlung des Beklagten besteht darin, dass er mit zwei zum gewohn-
lichen Wortschatz gehoérenden Begriffen, die gleichzeitig den nicht wesentlichen
Teil der kldgerischen Firma ausmachen, auf seine Dienstleistungen hingewiesen
hat, bzw. noch immer hinweist.

Es ist nicht ersichtlich, inwiefern dieses Verhalten unlauter sein sollte. Dies wire
hochstens dann der Fall, wenn das Zeichen «Express-Glaserei» ein Individual-
zeichen wire; dass es sich vorliegend anders verhilt, wurde bereits erwihnt. Der
Schutz aus Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG setzt neben einem Wettbewerbsverhiltnis auch
eine Verwechslungsgefahr voraus. Dass die Firmen der Parteien als solche nicht
verwechselbar sind, wurde ebenfalls bereits erortert und gilt auch hinsichtlich der
UWG-Bestimmungen (BGE 100 II 229).

6. Schliesslich bleibt zu priifen, ob das beklagtische Verhalten eine Verletzung
namensrechtlicher Bestimmungen darstellt, wie dies die Kldgerin behauptet.

Eine Namensanmassung im Sinne von Art. 29 Abs. 2 ZGB liegt vor, wenn der
Hauptbestandteil des besserberechtigten Namens in unverdnderter Form iiber-
nommen wird (P. Troller, a.a.0., S. 154). Vorliegend wurde jedoch weder die besser-
berechtigte Firma iibernommen, noch erfolgte eine Ubernahme des Hauptbestand-
teils des kldgerischen Zeichens. Somit liegt aber auch kein Verstoss gegen Art. 29
Abs. 2 ZGB vor.
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Art. 2al. 1 et 8 CUP: art. 29 al. 2 CCS; art. 1 al. 1 etal 2 lettred,
2 al 2 lettres b et c aLCD; art. 42 al. 2 CO - « PARFUM BULGARI»

- Le titulaire d’'un nom commercial étranger est protégé en Suisse, en vertu de
larticle 8 CUR, par larticle 29 al. 2 CCS et par la aLCD (c. 3).

- Le fait de se servir du porteur d’un patronyme réputé pour profiter de la re-
nommée de ce nom constitue une usurpation de ce dernier (c. 3 a) et un acte
de concurrence déloyale (c. 3 b).

- Il existe une rapport de concurrence entre un joailler jouissant d’une notoriété
certaine et le fabricant d’un parfum qu’on associe a des articles de prix (c. 3 b).

- Lapplication de l'article 42 al. 2 CO ne libére pas de l'obligation d’alléguer et
de prouver tous les faits permettant de conclure a l'existence d’un dommage et
de faciliter son estimation (c. 6).

- Der Inhaber eines auslindischen Handelsnamens ist in der Schweiz gestiitzt
auf Art. 8 PVUe durch Art. 29 Abs. 2 ZGB und das Wettbewerbsgesetz ge-
schiitzt (E. 3).

~ Wer sich eines Dritten bedient, der einen beriihmten Namen trigt, um den Ruf
dieses Namens auszubeuten, begeht eine Namensanmassung (E. 3 a) als auch
unlauteren Wettbewerb (E. 3 b).

- Es besteht ein Wettbewerbsverhiltnis zwischen einem notorisch bekannten
Juwelier und dem Hersteller von Parfum, das man mit Luxusartikeln in Ver-
bindung bringt (E. 3 b).

- Die Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR befreit nicht von der Verpflichtung, alle
Umstidnde zu behaupten und nachzuweisen, welche auf die Entstehung eines
Schadens schliessen und dessen Schdtzung erleichtern lassen (E. 6).

Arrét de la cour de justice de Genéve du 8 mai 1987 dans la cause Gianni, Paolo
et Nicola Bulgari et autres ¢. Bulgari Parfum Couture S. a r.l. et autres.

Faits:

Le nom Bulgari, qui, selon les demandeurs, serait extrémement rare et serait la
forme italienne du nom grec Voulgaris, a acquis une notoriété importante i la suite
de la création il y a une centaine d’années par Sotirio Bulgari en Italie, lequel venait
d’Epire en Greéce, d’une joaillerie de luxe. Ses fils Constantino et Giorgio développé-
rent son entreprise ainsi que les fils de ces derniers a savoir Gianni, Paolo et Nicola.

Partecipazioni Bulgari Spa, inscrite au registre du commerce de Rome, est la
maison meére de ’organisation Bulgari, créée par les trois fréres Bulgari qui affir-
ment en étre les seuls propriétaires. Son but social comprend la participation dans
d’autres sociétés, la gestion de la marque Bulgari pour des produits de la joaillerie,
des cosmétiques, des articles de parfumerie, etc . . .

Gianni Bulgari affirme avoir créé des objets de luxe en tout genre dans le domaine
de la joaillerie et de la bijouterie, notamment la montre portant la marque Bulgari
avec une couronne qui a fait I’'objet d’un enregistrement international.
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Paolo Bulgari affirme également étre créateur et industriel et étre de plus le
président de la société Partecipazioni Bulgari Spa. Il se dit aussi expert dans le
domaine de I’argenterie et des matiéres précieuses en général.

Nicola Bulgari se présente comme créateur et industriel, expert en pierres pré-
cieuses et il s’occupe des expositions.

La société Anthos SA est inscrite au registre du commerce de Genéve depuis le
mois de novembre 1975. Le patronyme Bulgari figure sur son papier a lettres et
constitue ’enseigne du magasin qu’elle exploite 30, rue du Rhdne a Genéve. En fait,
elle y vend les créations de ’'organisation Bulgari a savoir des bijoux originaux, sou-
vent de style byzantin, romain ou moderne, des stylos, des coupes, des montres, des
briquets, des serres-livres, des porte-crayons, des cartouches de cigarettes, des boites
de balles de tennis, etc . . .

Partecipazioni Bulgari Spa a enregistré la marque internationale Bulgari No
494237 en ce qui concerne ses domaines d’activité principaux (métaux préci-
eux, bijouterie, joaillerie, tabatiére, etc . . .) ainsi que la parfumerie, cela le 5 juillet
1985. Elle a fait aussi enregistrer en Suisse le 10 octobre 1984 la marque mixte
suisse Bulgari concernant la parfumerie (enregistrement No 341021 du 10 octo-
bre 1984).

Lorganisation Bulgari affirme avoir un chiffre d’affaires de quarante-cinq mil-
lions de dollars par an, montant que les défenderesses n’ont pas contesté.

Les demandeurs alléguent qu’au cours des derniéres années, une vingtaine de
parfumeurs leur ont proposé de créer un parfum Bulgari. IIs soutiennent que sa
réalisation avec le concours de maisons de premier rang est dans I’ordre des choses
et dans 'intention arrétée de Bulgari. La fabrication de ce parfum demande toute-
fois des études extrémement longues et des recherches prolongées.

Bulgari Parfum Couture, société a responsabilité limitée de droit francais, a
été inscrite au registre du commerce a Paris le 11 juillet 1984. Elle a son siége social
66 A, avenue des Champs-Elysées. Selon ses statuts, elle s’est fixée pour objet la
fabrication, la distribution de produits de parfumerie, de cosmétiques et d’articles
de Paris, la fabrication, la distribution de produits de mode, de vétements, de tex-
tiles, de chaussures, d’accessoires de mode, d’articles de cuir, d’articles pour fumeurs
et plus généralement de tous produits.

JCM Parfums Sarl a déposé la marque internationale Bulgari No 480801 pour
couvrir notamment les produits de la classe 3 (parfums, cosmétiques).

Bulgari Parfum Couture soutient pouvoir utiliser le nom Bulgari en raison de sa
collaboration avec une ressortissante grecque, Elsa Bulgari, dont son gérant, Jean-
Charles Miége, dit avoir fait la connaissance en octobre 1982 par 'intermédiaire
d’un ami commun.

Elle allegue qu’Elsa Bulgari jouit d’une incontestable compétence dans le
domaine de la couture du fait que dans sa jeunesse elle avait fréquenté une école de
styliste et travaillé dans la boutique de modiste de sa soeur a Athénes. Dés leur
rencontre, Jean-Charles Mie¢ge et Elsa Bulgari ont envisagé la création d’une ligne
de vétements et de parfums. Selon les défenderesses, Elsa Bulgari chargea Jean-
Charles Miége de mettre en oeuvre la promotion des produits marqués de son nom.

Les défenderesses ont encore allégué a ce sujet, qu’Elsa Bulgari a mis au point
une ligne de couture et dessiné un nombre important d’ébauches. Elles ont offert
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en preuve que cette derniére détient une participation de 10 % du capital de JCM
Parfums Sarl qu’elle a mandaté pour utiliser son nom.

De l'avis des défenderesses, le chef-d’oeuvre de la collaboration entre Jean-
Charles Miége et Elsa Bulgari s’est accompli en automne 1984 par la naissance du
parfum «Bulgari-Paris».

Auparavant, selon les allégués des demandeurs, Jean-Charles Miege aurait
fait état tout d’abord de sa collaboration avec un autre ressortissant grec, Spiros
Bulgari.

C’est, selon une invitation émanant de Jean-Charles Miége et d’Elsa Bulgari,
qu’a eu lieu le 23 janvier 1985 a 17 heures, dans les salons de [’Automobile Club de
France, 8, place de la Concorde a Paris, le «baptéme» du parfum Bulgari.

Le 9 février 1985, parut dans le journal «Le Rouerge Hebdo», Rodez, un article
signé Ariane, comportant la photo du parfum Bulgari Paris, et le titre <MADAME,
le parfum Bulgari, une odeur de bijou». Une plaquette Bulgari Paris - dont la date
de publication n’est pas indiquée et qui a dii étre produite au plus t6t a ’époque du
lancement du parfum -~ comporte un ensemble de pages et de photographies. La
premiére page se trouvant a I’intérieur porte la mention: «Bulgari Paris le parfum»;
la seconde page comporte le texte suivant:

«C’est a Iraklion en Gréce que naquit Elsa Bulgari. Elevée dans la tradition
de ce pays béni des Dieux, cette héritiére d’une vieille famille byzantine mit son
esprit d’entreprise au service de la promotion des arts et de la création. Elsa
Bulgari a suivi une formation de couture, mais n’avait jusqu’alors pas exercé
son talent. Grice a4 son dynamisme, a son goit des affaires et a ses qualités
artistiques, elle crée avec des amis frangais la société Bulgari. Bulgari engage
un jeune créateur frangais de talent, Frangois Broca, qui met au point les
collections de couture. La société francaise Bulgari compléte ses collections
courantes d’une gamme de maroquinerie en cuir, crocodile et autruche, de
lunettes, de foulards, de cravates, d’articles pour fumeurs. Les produits signés
«Bulgari Paris» soni exportés dans plus de 60 pays dans le monde. Le cou-
ronnement de ce développement est présenté aux acheteurs internationaux en
octobre 1984: le parfum Bulgari».

Il sied de relever, par ailleurs, que dans I’extrait du registre du commerce relatif a
Pinscription de Bulgari Parfum Couture, le nom d’Elsa Bulgari n’apparait pas.

Droit:

3. En 'occurrence, les demandeurs ont invoqué les dispositions sur la protection
du nom commercial, sur la concurrence déloyale, sur les marques, sur les raisons
sociales ainsi que I’article 8 de la Convention de I’'Union de Paris.

a) En ce qui concerne le nom commercial:
L’article 29 alinéa 2 CC dispose que celui qui est lésé par une usurpation de son
nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-
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intéréts en cas de faute et d’une indemnité a titre de réparation morale si celle-ci est
justifiée par la nature du tort éprouvé.

Domiciliés, respectivement ayant son siége en Italie, les fréres Bulgari et la société
Partecipazioni Bulgari Spa peuvent demander la protection de leur patronyme en
tant que nom commercial (soit la dénomination qui est utilisée par une entreprise,
par la clientéle ou d’une autre maniére dans les rapports commerciaux qui servent
a désigner cette entreprise). A cet égard, larticle 8 de la Convention d’Union de
Paris, revisée a Stockholm, dispose que le nom commercial sera protégé dans tous
les pays de I’'Union, sans obligation de dép6ts d’enregistrement, qu’il fasse partie
d’une marque de fabrique ou de commerce.

Les demandeurs peuvent donc réclamer la cessation d’utilisation de leur nom,
non seulement comme désignation de P’entreprise mais comme marque ou d’une
autre maniére, par exemple pour désigner un objet sur un emballage ou une éti-
quette (ATF 90 II 319, ¢ 3 a; 92 II 279, not. 310; 102 II 307).

Celui qui veut invoquer la protection de son nom peut se borner a se prévaloir
d’intéréts idéaux. Tel sera le cas lorsque 'usurpateur se sera servi du nom d’autrui
par des procédés contraires 4 la bonne foi dans le seul but de s’approprier la renom-
mée attachée a ce nom (ATF 70 II 182; 88 I1 373 et réf.; 92 11 310; Andreas Bucher,
Personne physique et protection de la personnalité, No 807 4 815, p. 208-209; Troller,
Immaterialgiiterrecht, vol. I, 3éme éd., p. 245 s, 248 s, 317).

Il faut donc que le nom usurpé soit trés connu, jouisse d’une renommeée certaine.

Or, il est incontestable et il résulte des pieces du dossier que les fréres Bulgari ont
attaché de longue date leur nom a des produits de joaillerie et de bijouterie qui
jouissent d’un grand prestige en raison de leur originalité esthétique et de leur
raffinement. Ce nom n’est pas connu du public le plus large, celui des produits de
grande consommation, mais il ’est de tous les amateurs d’objets de luxe.

Les piéces produites démontrent que les défenderesses se sont employées a
trouver un homonyme pour donner un nom a leur parfum. Elles ont choisi d’abor