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t Edmond Martin-Achard 

Quelques semaines apres la publication dans cette revue d'un hommage a notre 
eminent confrere a l'occasion de ses quatre-vingt ans, ses collegues de la faculte de 
droit de Geneve, ses anciens etudiants, le barreau genevois apprenaient avec conster­
nation son deces, brusque et inattendu, survenu le 29 janvier 1992. 

Dans cette publication, le professeur Joseph Voyame avait retrace sa carriere et 
rendu hommage a ses eminentes qualites. 

M. Edmond Martin-Achard enseigna le droit de la propriete intellectuelle de 1946 
a 1981. II avait obtenu son brevet d'avocat en 1936 et acceda a la charge de Bätonnier 
durant la periode 1959 a 1961; il fut aussi vice-president de la Federation suisse des 
avocats. 

M. Edmond Martin-Achard fut parmi les fondateurs et le premier president de 
l'Association suisse d'etude de la concurrence (fondee le 13 decembre 1968) et plu­
sieurs annees durant siegea a son comite. II fut elu a la presidence (1969-1972) de 
la Ligue internationale du droit de la concurrence, dont cette association constitue 
le groupe suisse, et presida le XXIIe Congres de celle-ci, a Geneve en 1972. 

M. Edmond Martin-Achard fut appele comme observateur de la Commission 
internationale de juristes dans plusieurs proces politiques dans la Grece des colo­
nels et l'Espagne de Franco. 

II nous a donne de nombreuses publications juridiques tant dans le domaine ou 
il s'etait specialise comme avocat et qu'il enseignait, que sur le barreau (plusieurs 
annees durant il prodigua des cours de deontologie professionnelle aux avocats 
stagiaires genevois). Ces derniers annees, il intervint maintes fois dans le lent et 
cahotique processus d'elaboration d'une nouvelle loi federale sur le droit d'auteur, 
en faveur de la sauvegarde des droits des createurs. 

Chacun s'enrichissait a son contact et rencontrait toujours aupres de lui l'accueil 
le plus cordial. Enseignant, homme de pretoire, ancien Bätonnier et confrere aux 
conseils avises, collegue devoue d'associations et de comites et de commissions, 
M. Edmond Martin-Achard etait aussi un humaniste droit et tolerant, un amateur 
sensible de musique et de theätre. 

Le Groupe suisse de l'AIPPI et la commission de redaction de notre revue 
n'oublieront pas non plus ce qu'il a apporte. 

Jaques Guyet 
Ancien Bätonnier de !'Ordre 

des avocats de Geneve 
Ancien president de la LIDC 





II 

The Role of Intellectual Property 
in International Trade Law and Policy * 

Dr. Thomas Cottier 
Deputy Director-General 

Federal Office of Intellectual Property, Berne, Switzerland 

1. From Tariffs to Intellectual Property 

Trade policy in the early post World War II era focused on gradual reduction of 
tariffs and the elimination of preferential systems. Rates were high, stemming from 
protectionist policies of the great recession of the 1930s. Moreover, preferential 
imperial, and therefore dicriminatory, tariffs were elaborate in colonial systems. 
The 1947 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) provided, in essence, a 
framework for a gradual and, as it turned out, successful process of reduction 
of tariffs. In seven rounds of multilateral negotiations, a general level of some 
40 percent in 1947 sank to an average of 4.7 percent among the main industrialized 
nations after the 1974-1979 Tokyo Round. Actual average levels are even lower and 
further cuts of about 30 percent are expected in the present Uruguay Round. Prin­
ciples and provisions of the General Agreement were modelled, in the beginning, to 
accompany this process and to avoid frustration and circumvention by other means, 
in particular quantitative import restrictions, subsidies or discriminatory taxes on 
imports. Indeed, the gradual reduction, and even elimination, of tariffs within 
customs unions and free trade arrangements, increasingly shifted the emphasis 
on non-tariff measures which began to replace tariffs as main instruments of 
governmental trade ans economic policies. Quantitative restrictions, export sub­
sidies, anti-dumping measures, technical norms and Standards, balance of pay­
ment measures, labelling requirements, import licensing, rules on government pro­
curement, export restrictions, including «voluntary» export restriction agreements 
(VER) and other imaginative tools became additional and widely used instruments 
for political ends, both in developing (beside higher and often still non-bound 
tariffs) as weil as in industrialized countries. With beginnings in the Kennedy 
Round, such non-tariff barriers became, besides the classical process of tariff­
reductions, the main objects of trade negotiations in the Tokyo Round. They have 
remained under review and further elaboration also in the present Uruguay Round. 

lt is due to such tariff reductions and - to use GATT terminology - increasing 
disciplines in the field of non-tariff measures, as weil as to an ever incrasing 
importance of high technology and service industries, that a third generation of 

Presentation to the Council of Presidents, and the Swiss Group, International Association for 
the Protection of lndustrial Property (AIPP[) Lucerne, September 19, 1991. For an expanded 
and annotated version see Aussenwirtschaft vol. 47 (1992) 79-105 . 
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non-tariff barriers was brought to attention during the 1980s. This generation 
encompasses a number of issues, ranging form domestic farm support to restrictive 
regulation of service industries, of investments and, finally, the protection of 
intellectual property. What do these subjects share in common? They stem from 
different fields of law, public and private, but the common trait, perhaps, is that 
they all form part of the general internal legal system. They are not directly geared 
to classical international trade relations, but they have been affecting such relations 
more and more in terms of limiting market access while other barriers were gradu­
ally dismantled or at least legally disciplined. The great political difficulties in mak­
ing substantial progress in key issues of the Round, such as reduction of agricultural 
support systems, but also in streamlining conditions for investment stem from this 
very fact. Difficulties arising in the area of intellectual property or trade related 
aspects of intellectual property rights (TRIPs), as the official term goes, have 
similar roots. The issue of patentability of pharmaceuticals, food stuffs or living 
matter, i.e. the problem how far exceptions to patentability should be allowed to 
go, is perhaps the most prominent example in showing how far international 
negotiations and regulations have penetrated contemporary, controversial, socially 
or ethically sensitive issues of the domestic political process. The example also 
indicates why such problems are difficult to settle on the international level, and 
that successful resolution requires a domestic political and democratic process 
which is carried out in a parallel timespan, if not before. 

International trade law has come a long way. lt has definitively left 'jle stage 
of mere transboundary action. Trade regulation today amounts to the ambition 
of assuring fair competition in a globalizing market economy. The subject dealt 
with in the Structural Impediment Initiative (U.S.-Japan), ranging from saving 
and investment patterns, land policy, distribution systems, exclusionary business 
practices, «keiretsu» relationship (closely related corporate relationship through 
mutual stock-holding, interlocking directorates and other means) to pricing 
mechanisms may demonstrate, as a forerunner, Future directions of multilateral 
trade and economic relations, and how far they are penetrating domestic law and 
policy. Foreign and domestic economic affairs can no longer be separated; and the 
increasing importance and attention paid to foreign policy in general, formerly 
of true interest often merely to a few, is a natural effect of such developments. 
lt is noteworthy that intellectual property has, among other fields, greatly advanced 
the awareness in Swiss Parliament to seek a more active role in foreign policy­
making in recent months. 

2. Efforts for lmprovement and the Trade Link 

The international dimension of intellectual property, of course, is not new. In 
fact, already in the 1880s, it ranged among the first efforts in economic law to 
bring about shared perceptions. The long tradition, the many agreements and 
Unions in particular within the specialized U.N. World lntellectual Property Orga­
nization (WlPO) provides ample evidence of this tradition. Other organizations, 
in particular OECD and the United Nations, also show a considerable record of 
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work and recommendations to the extent that intellectual property rights are related 
to competition or transfer of technology. The negotiations on the law of the sea 
in the 1970s (UNCLOS III) provide a classical example of extensive efforts to nego­
tiate on IPRs in order to bring about such transfers in the field of deep seabed 
mining. Yet, due to largely differing perceptions as to the role of intellectual proper­
ty in the process of economic development, as weil as diverging traditions among 
industrialized countries, substantive global standards of intellectual property have 
remained of a largely open and permissive nature. Attempts to introduce more 
specific norms largely failed due to such differences throughout the 1970s and early 
1980s; the failed effort to revise the Paris Convention is an example in point. 
Moreover, an effective system of dispute settlement has been lacking within WIPO. 
The thrust of world-wide co-operation therefore has mainly focused on the impor­
tant field of administration by simplifying in effective ways international registra­
tions of national trademarks, designs and patents. 

Turning the matter 9f intellectual property into one of trade policy and regulation 
also reflects the fact that substantial harmonization and dispute settlement and 
enforcement has so far been practically limited in specialized organizations where 
negotiations operate without the possibility of final trade-offs with other areas, 
such as market access for agricultural products or for textiles. Thus, successful 
efforts to bring about comprehensive harmonization of standards and develop­
ment of a common law on intellectual property have mainly focused on regional 
theatres. Perhaps, the European Patent Convention is the most prominent example; 
it established the first truly European Agency - by the way not limited to EC 
member states. Within the European Community, common standards have been 
reached mainly with a background of free movement of goods - and therefore trade 
- in the field of exhaustion of rights, trademarks, protection of topographies and 
computer programs. Today, there is, apart from the Community Patent Agreement, 
a substantial body of what is called incoming pipe-line acquis which seeks to 
establish new Community-wide uniform !PR titles in trademarks, designs and 
copyright protection. 

Increasing distortions and substantial losses on return of investment, partly cau­
sed by largely varying national standards and the difficulties mentioned to achieve 
global progress in traditional international fora, led to increased linking with trade 
policies. Outside the regional context of the European Community, such linkages 
were first established by the 1984 U.S. Trade Act and further reinforced in 1988 
with provisions and procedures allowing for retaliation in market access in goods 
and services against countries having inadequate and distorting regimes on intellec­
tual property. This legislation aims at reducing losses on investment returns and 
sales which were estimated in 1986 to amount to some 50 billion dollars in the 
United States. The IPR-trade linkage in domestic U.S. law certainly was a source of 
inspiration in bringing the subject into the GATT with a U.S. initiative when the 
Punta del Este Mandate for the Uruguay Round was drafted and agreed upon in 
1986. lt may not be an exaggeration that it is also due to four years of intensive 
work and negotiations up to the 1990 Ministerial Meeting in Bruxelles that, in the 
meantime, the subject has become anchored and part of important bilateral or 
multilateral agreements, not only by the United States, but also by the EC with 
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EFTA States in the context of the European Economic Area and with Eastern Euro­
pean countries, including the Soviet Union. Similarly, a new generation of co­
operation agreements between EFTA and Poland, Hungary, Czechoslovakia, 
Turkey and Israel are about to include clauses on the protection of intellectual pro­
perty rights. The subject has also become part of the present negotiations for a 
North American Free Trade Area (NAFTA) while, before the conceptual work of 
the Uruguay Round, US-Canada free trade negotiations were not yet able to reach 
agreement partly due to the complexity of problems involved. lt may weil be said 
that intellectual property is in a process of being established as a standard topic in 
trade agreements. 

Moreover, and perhaps foremost, trade talks have prepared the ground for many 
changes made in national legislation. Both, external pressures, in particular under 
US trade legislation and watchlist policies, and changing attitudes to IPRs in the 
developing countries are causal to this process. Indeed, even without a GATT TRIPs 
agreement at the end of the day, it is essential to draw attention to gradually chang­
ing attitudes towards intellectual property in many countries. These are, foremost, 
related to an overall new orientation of economic policies in many quarters of 
the world, turning away from import substitution and decoupling to integration 
in the world market. In particular, the South East Asian NIEs have demonstrated 
the relative success of this road, and the collapse of entirely state run economies 
in Eastern Europe and the former Soviet Union have greatly influenced current 
thinking towards more market orientation. lt certainly would be inappropriate to 
say that there is already a common and shared perception among all countries. 
Major differences remain and traditional approaches of the 1970s are still being 
proposed, e.g. in the field of the United Nations Conference on Environment and 
Development (UNCED), in particular on biodiversity and transfer of biotechno­
logy, which runs the risk of repeating past failures. But there has been an encou­
raging rapprochement which has changed the basis for cooperation in the field. 

3. The Legal Impact of International Trade Law on IPRs 

Linking intellectual property and its traditions to multilateral trade regulation in 
GATT is not without legal implications on IP law. There are a number of interesting 
interactions, and interfacing the two fields raises some difficult conceptual issues. 

3.1. Most Favoured Nation Treatment 

First, there is the principle of most favoured nation treatment (MFN) in GATT. 
The obligation to grant each of the Contracting Parties of GATT the most bene­
ficial treatment granted to any of the Parties has been a cornerstone of multilateral 
tariff-reduction and of the trading system. lt applies to non tariff-barriers, and it 
should also apply to intellectual property. lt provides a significant step beyond the 
fundamental principle of national treatment (NT) and would exclude, if applied 
in purity, the traditions of bilateral progress enshrined and permitted under the 
Paris and Berne Conventions. lnterlinking the different traditions was not without 
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difficulties in the TRIPs negotiations, but the solutions proposed should allow a 
smooth transition and bring about progress. There is a general grand-father clause 
for existing agreements. Future agreements establishing standards beyond the 
TRIPs agreement are subject to so-called optional MFN. This means that third 
parties are entitled to negotiate similar treatment, provided that they are willing to 
grant equivalent treatment themselves to nationals of original parties. This element 
of reciprocity - necessary to avoid free-riding - combines the advantages of bilate­
ral and multilateral treaty-making. In future, it would no longer be possible to enter 
into bilateral agreements granting exclusively bilateral privileges beyond national 
treatment (such as exclusive pipe-Iine protection for pharmaceuticals). This effect is 
of particular importance for smaller tradin nations and an important amendment 
to the underlying principle of equal protection and non-discrimination . 

3.2. The Nation of Working Revisited 

Second, trade law and its presumptions of free trade of goods in GATT challenge 
existing trade barriers, traditionally inherent in intellectual property law. GATT 
provides for such exceptions in Article XX(d) where derogations to the principles 
and rules of the General Agreement, including MFN, import or export restrictions, 
are provided for the protection of patents, trademarks and copyright and decep­
tive practices which include in effect geographical indications. Linking trade and 
intellectual property, however, has caused strong pressures to limit or even exclude 
such exceptions to the benefit of a freer flow of goods. The requirement of working 
of patents as an implied obligation (much favoured still by LDCs) and a title to 
grant compulsory licenses under the conditions of the Paris Convention largely 
relates to policies of development by import substitution. A successful TRIPs agree­
ment therefore should not only restrict conditions for compulsory licensing in order 
to attract investment, but it should also review the notion of working and define 
exploitation to include importation on reasonable economic terms. Indeed, im­
portation of regionally produced goods and services is often economically more 
efficient also for developing economies and their consumers to the extent that they 
can replace protected, often outdated and sometimes more expensive domestic 
production beyond the infant stage. Moreover, it encourages countries to invest and 
develop resources and know-how where they have a competitive edge; a process 
which should be actively assisted by co-operation programs, including license 
financing. 

3.3. The Dilemma of Exhaustion of Rights and the GATT Concept 
of Non-violation Cases 

While, from the point of view of economic interests, industrialized countries 
stress the need to redefine working and include importation as a form of exploi­
tation, developing countries use similar arguments of free trade to bring about 
a fresh look at exhaustion of rights and the problem of banning parallel imports 
of licensed products or services under the title of exclusive intellectual property 
rights. At this stage, there is agreement that it is by no means a matter of harmo-
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nising rules of exhaustion since the global economy is still far away from providing 
a roughly equal competitive environment in different economies. However, the 
issue is whether each contracting party to a TRIPs agreement should be entitled 
to explicit recognition of its own judicial or legislative policies on exhaustion in 
different fields of IPRs, in accordance with its own economic interests and the 
structure of related industries. 

The matter has been very controversial. Existing GATT law, it is submitted, 
rather supports the view that countries are under no obligation to operate under 
national or regional exhaustion. In fact, international exhaustion corresponds more 
to the spirit of GATT since it does not need to rely upon the exceptions provided 
for in Articles XX(d) and XXIV on customs unions and free trade areas. Licensing 
ideally implies, from a GATT perspective, that new competition is created which 
is beneficial from a point of view of efficiency. The situation is not different from 
EC law which, in the final analysis, relies upon GATT concepts. The doctrine of 
regional exhaustion based upon articles 30 and 36 of the EEC treaty, which bars 
the prohibition of parallel imports from a member state, has a similar underlying 
rationale of free trade. On the other hand, it is argued with good reasons that inter­
national exhaustion must not be legitimatized in patent law since the global com­
petitive environment is by no means fair and many distortions exist in particular 
in pharmaceuticals due to government intervention such as price controls and 
subsidies. The argument and problem of an unequal and even unfair competitive 
environment, of course, is a general problem which - taken to the very end - would 
in fact argue in favour of protectionist policies and rules and expanded systems of 
import restrictions. The dilemma has been with trade policy and law ever since, and 
answers developed in trade may perhaps also be of interest to intellectual property 
problems. 

lt is one of the most significant features of GATT that violation of the General 
Agreement not only stems from violation of treaty rights and obligations: accor­
ding to Article XXIII, nullification and impairment of benefits accruing under the 
GATT may also result from «the application by another contracting party of any 
measure, whether or not it conflicts with the provisions of this Agreement, or the 
existence of any other situation». These are so called non-violation cases. The 
broad formulation stems from bilateral trade agreements undertaken by the United 
States in the 1930s, and its purpose was to avoid circumvention of tariff concessions 
by means of technically or formally Iawful avenues. The notion is rooted in a 
positivist era of international law when general principles of law had not yet been 
fully developed. From a contemporary perspective, however, non-violation cases 
reflect the principles of good faith and the equitable concept of estoppel. A State 
is bound by legitimate expectations which it has created by its conduct and com­
mitments. Another State making trade concessions is induced to do so by relying in 
good faith upon such conduct and commitments to market access made by that 
State which is therefore barred from deviating from such representation if this 
would cause damage or result in advantages to that representing State. In other 
words: to the extent that the introduction or practice of international exhaustion 
and therefore the elimination of legal remedies to stop parallel imports would result 
in nullification and impairment of essential benefits of intellectual property rights 
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granted such legislation and practices may be challenged under the title of non­
violation. For example, if an importing country C benefits from export subsidies 
granted to the licensee by country B, the licensor in country A, losing its market in 
C and therefore essentially the protection of its rights, should then be protected in 
good faith and in a position to bar such parallel imports from country B to coun­
try C. 

Whether or not a TRIPs agreement in GATT will contain language on exhaus­
tion, the doctrine of non-violation will apply to actual and potential regimes of 
international exhaustion under existing GATT law. But it may be, from a point of 
view of legal security, advisable to seek more explicit guarantees. lt might be con­
ceivable to arrive at general quatifications of exhaustion in the sense that it must not 
create an unfair competitive environment due to governmental policies such as 
subsidization and trade controls. EFTA countries sought to bring about such 
qualifications of regional exhaustion in the context of an EEA agreement. They 
submitted proposals that the beneficiary of a patent may prevent the import of a 
licensed product protected by the patent to the extent that such product enjoys 
signijicant competitive advantages due to governmental measures adopted by 
the country of production or exportation, such as subsidization or research and 
development, price supports or price controls, or any other form of government 
assistance. 

Although the EC rejected the idea in the EEA context, it could weil be a path 
for further exploration to solve the dilemmas on a global scale in the light of.the 
existing non-violation doctrine of GATT which does not explicitely exist in the EC 
context. lntermediate solutions, relying on a case by case assessment, may be 
necessary: it is evident that any outright and general exclusion of international 
exhaustion in particular fields, although desirable from the point of view of right­
holders is difficult to argue in GATT and could render it impossible to achieve, 
based on the free-trade rationale of comparative advantage, a new concept of work­
ing as importation at reasonable economic terms on the other side of the spectrum 
of interests. Equally, it would be difficult to maintain a right to importation of at 
least the product obtained from a process patent if, at the same time, a general right 
of importation would be dropped in order to avoid the problem of international 
exhaustion in general. The interrelationships shows that perhaps there is a need to 
achieve an innovative, principled and consistent approach in order to make progress 
in the process of interfacing GATT and IPRs. 

3.4. lnstitutional Impacts 

There are also institutional implications of linking trade and intellectual property 
which may be of significant importance. Negotiating TRIPs has, in many countries, 
moved jurisdiction which may also explain some of the concerns with the GATT 
approach in the beginning. IPR specialists began to think about GATT, and trade 
lawyers went into IPRs. Overall, there is a chance of widening horizons in beneficial 
ways and to put intellectual property in a broader perspective. There is still a Jot of 
work to do in linking different traditions in government, international organiza­
tions, NGOs, academia and the profession. 
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Perhaps the most important change in jurisdiction would occur with a TRIPs 
agreement in the European Community. While the process of internal harmoniza­
tion has been arduous and relatively slow at least until recently, a comprehensive 
TRIPs agreement would establish jurisdiction of the Community in all areas, in­
cluding classical domestic domains such as civil and administrative enforcement 
procedures. Experience with EEA negotiations has shown that the lack of clear 
jurisdiction of the EC has rendered the operation more difficult, and there can be 
little doubt that all trading partners of the EC should welcome increased com­
petence and jurisdiction in a central piece of economic law. Apart from substance, 
a TRIPs agreement therefore is of equal importance from that particular point 
of view. Similar problems may also arise in atomizing Eastern Europe. lt may weil 
be beneficial if jurisdiction of federal authorities can be preserved by means of 
GATT obligations. 

Linking trade and intellectual property has also changed, to some extent, the 
chemistry and role of WIPO. While the GATT initiative was met with much scep­
ticism in the beginning, it is submitted that the TRIPs negotiations and the enhanc­
ed political awareness of intellectual property also exert beneficial effects for pro­
gress in this organization. A mechanism of dispute settlement, necessary to build a 
case law in the field, is actually emerging in WIPO, built upon the model of GATT 
panels. Fears that the organization will lose jurisdiction and authority are not 

. necessarily justified. Work in GATT only concerns a minor portion of regulatory 
needs and issues dealt with by the various Unions. For example, TRIPs has not 
removed the need for a patent harmonization treaty. Moreover, it will be beneficial 
for parties to WIPO Unions and the GATT to enjoy the choice of forum for dis­
pute settlement: governments may often prefer to settle issues in WIPO whenever 
they want to avoid a direct linkage with trade issues. Achieving meaningful co­
operation in the field, however, requires that dispute settlement in WIPO does not 
merely end with recommendations, but that a mechanism of surveillance and 
fostering implemcntation be developed. 

4. The Impact of IPRs on Trade Policy and Law 

4.1. The lmplication of Private Rights on Trade Policy 

Interfacing GATT and IPRs is not a one way street. There are equally important 
conceptual implications which are exerted by the traditions of intellectual property 
into the international trading system. First, it should be recalled that GATT law 
has been traditionally concerned with goods and some services. Rules are applied 
with respect to the origin of a particular item, independently of the nationality or 
origin of an actual holder of rights vested in such goods. Persons and intellectual 
property are, in other words, merely protected indirectly by way of reflection. 
Moreover, the notion of rights and entitlement in international trade law, as often 
in domestic law as weil, is not conceived to be private rights, but rights vested in the 
state. Stares may increase or reduce tariffs or introduce new taxes as a matter of 
government policy. Individual traders are not entitled to a particular tariff, or the 
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absence of particular non-tariff barriers. There are no acquired rights despite the 
fact that changes substantially affect private trade interests. International trade 
regulation, in other words, has largely remained a matter of public law among 
nations, reinforced by exclusion of direct application, so far, of the GATT in most 
j urisdictions. 

Arguably, the situation is considerably different in intellectual property. Unlike 
traditional areas of trade regulation, and unlike other new subjects such as ser­
vices or investment measures, GATT negotiations are, as the very term of TR!Ps 
expresses - trade related intellectual property rights -, dealing with private rights 
and entitlement. These rights are granted to persons. They are not easily at the 
disposition of governments, once they are granted. From a conceptual nature, the 
introduction of TR!Ps into the multilateral trading system is a significant step. lt 
considerably enlarges the framework . IPRs no langer will be limited to justify trade 
restrictions, but become themselves yardsticks to overcome such restrictions and 
trade distortions. This will be done under the heading of private persons' rights. 
Moreover, international agreements such as the Paris and Berne Conventions, 
which are incorporated in a TR!Ps agreement, are generally considered to be of a 
self-executing nature, albeit the case law still seems rather dim on the matter. The 
nature of private rights as weil as the existing concept of self-executing nature of 
!PR agreements may weil help to bring about, in long-term perspectives, the self­
executing nature of GATT and, in general, the fostering of the concept of individual 
rights in the trading system which are no more readily at the disposal of govern­
ments. Intellectual property therefore helps to build constitutional thinking in the 
field of trade regulation . 

The overall implications of introducing private rights in the multilateral trading 
system are not yet clear and need further legal research. lt may be that the classical 
distinction drawn between public, administrative law - trade regulation - on the one 
hand, and private rights on the other hand in fact is not as clear and convincing 
as it seems. Closer examination may reveal that changes in trade regulations equally 
affect rights. First, commercial contracts may be affected which are equally pro­
tected and enforceable by law and courts. Second, changes and restrictions may 
also affect fundamental rights in particular in countries which know a freedom of 
trade and industry as applied to international and, in principle, to external trade. 
But it seems clear that the scope for changes of governmental policies is smaller in 
areas where such rights exist. 

4.2. The Problem of Retaliation 

The problem of retaliation is of particular importance in the field of dispute 
settlement. Under GATT procedures, a winning party in a panel may ultimately, if 
approved by the Council, withdraw trade concessions in order to remedy frustrated 
rights and expectations. Such withdrawal - the imposition of trade sanctions - has 
been extremely rare in the history of GATT. In an overwhelming majority of cases, 
the mere possibility and threat to do so has been sufficient to provide incentives 
for the affected party to change its laws and practices. This stick, of course, has 
been one of the main causes bringing intellectual property into the GATT system, 
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bes ide advantages to negotiate in a broader context open for trade-offs with other 
areas. For a long time, thi s very remedy also caused developing countries to re­
f ute the incorporation of TR!Ps in the GATT system. The prospect, however, of 
ac hieving relief from bilateral pressures and in particula r of applying cross-sanc­
tions, i.e. to withdraw concessions made in the field of intellectual property, i.e. to 
lower agreed standards in cases of unlawful denial of market access in industria­
li zed countries, considerably enlarges the general bargaining powers of LDCs and 
helps to remedy their present situation of lacking any retaliatory powers against 
protectionist policies contrary to GATT law. Indeed, it is difficult to argue in a 
consistent manner that TR!Ps should, on the one hand, be subject to GATT dispute 
settlement , but deny, on the other one, any possibility to use IPRs in order to 
enforce market access in other fields. In sum, it seems that so-called GATTability 
no longer is so strongly resisted for such reasons. 

The issue, however, needs careful analysis in the light of the Fact discussed that 
we are dealing here with private right s. Withdrawing existing rights granted to 
persons and entities in the fi eld of trademarks, patents, copyright and all other 
IPRs amounts to expropriation. In may be argued that such expropriation may weil 
be the very object of retaliation under international law, and that no compensation 
is due in cases of lawful and proportional retaliation. Moreover, with a decreasing 
difference between public and private rights, similar arguments could be increasing­
ly made with regard to other, public ri ghts of market access which in the final 
ana lysis, and from a practica l point of view, are equally there to serve private ope­
rators. Legally speaking, and short of explicit treaty language, it may be difficult 
to state conclusively that retaliation must not affect existing rights but should be 
limited, a t best , to withdrawal of potential entitlement and therefore mere expec­
tations. lt is rather a matter of policy than general international law that cross­
retaliations in the field of IPRs should exclude existing ri ght holders as a matter of 
treaty law. Since adequate protection of intellectual property rights is an essential, 
a lbei t not sufficient, condition for increased investment, such investment may be 
discouraged if governments contemplate using existing intellectual property rights 
and seek denial of national treatment for the purpose of enforcing market access 
abroad. lt is difficult to see a genuine interest in limiting such rights since it in­
evitably affects own licensees and therefore the own economy. Foreign operations 
inevitably would be moved abroad. Exports to the country may be stopped in order 
to avoid counterfeiting, and new products exported may not pass border controls or 
a re seized internally in third countries since they violate existing rights in the import 
market. lt is submitted that contemplating withdrawal of existing standards and 
protection of rights may lead to dangerous chain reactions. Finally, it is difficult 
to conceive that private rights could be withdrawn temporarily and restored after 
the sanction had worked without doing additional harm to its own economy: it 
would need to stop using the potential advantages of a temporarily lacking pro­
tection, i.e. nullify investments made in the meantime. Some IPRs of a TR!Ps 
Agreement cannot be healed at a ll. For example, suspending protection of undis­
closed information cannot be remedied once the information has been made public 
o r passed lawfully to third parties. At any rate, the problem needs careful attention, 
and there are good reasons to argue against dangerous temptations by excluding 
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existing rights from policy in the area of cross-retaliation in a TRIPs agreement as 
weil as the in the pending agreement on dispute settlement in WIPO. 

5. Towards General Competition Law and New Issues 

There are further implications of intellectual property on trade regulation. 
Whether or not IPRs are considered to be part of competition law, it is evident 
that the introduction of TR!Ps on present agenda of trade negotiations merely is a 
first step towards broader issues of competition. TRIPs negotiations witness a first 
round on international competition law, and more will follow, as the U.S. - Japan 
SII talks already indicate. In the present GATT Round, the controversy on 
geographical indications versus protection by means of unfair competition law, the 
protection of trade secrets and test data, or the insertion of authority to deal with 
restrictive business practices on the basis of a rule of reason approach as a balance 
to expanded intellectual property rights, as much as the call for sovereign rights to 
define the regime of exhaustion, all point to the fact that there will be a further 
generation of negotiations which increasingly leave traditional trade issues and 
move towards comprehensive economic law and policy with a system of checks and 
balances. 

At the same time, intellectual property will also share the challenges of trade 
regulation in the nineties and beyond, such as environmental protection, including 
the preservation of biodiversity, migration and, of increasing importance, the 
problems of new poverty in industrialized countries which is growing due to the 
increasing comparative advantages of cheap labour countries. There is no doubt 
that intellectual property has moved to the centre of political attention and 
reference to it can be found in recent statements of the 1991 Economic Summit. lt 
increasingly plays a key rote in economic policies and their complexities in an age 
where more and more goods and services incorporate intellectual property. We are 
all called upon to study and look at the field in a broader context. lt can no longer 
be isolated and dealt with as a particularly specialized branch of law, of interest 
to only a few. Work in government, international organizations, universities and the 
profession shows that there is a considerable need for mutual education and 
understanding in order to cope with the increasing interdependence of global eco­
nomic problems and for studies how best IPRs can assist in helping to solve the big 
issues as a shared responsibility of governments and economic operators. 
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In der Praxis werden Unterlassungsbegehren stets mit dem Antrag verbunden, 
dem Gegner sei für den Fall der Zuwiderhandlung Strafe anzudrohen. Dabei sind 
die in den Gesetzen enthaltenen («materiellen ») Strafbestimmungen und Art. 292 
StGB auseinanderzuhalten. 

1- Materielle Strafbestimmungen 

Die wesentlichen Bestimmungen der Spezialgesetze sind nicht nur zivi l-, sondern 
auch strafrechtlich geschützt: Art. 24 MMG, Art. 58 ff. E-MSchG, Art. 81 / 82 PatG, 
Art. 42/ 43 URG, Art. 23/25 UWG. Abgesehen von praktisch wenig bedeutsamen 
Ausnahmen (vor allem bei falschen Schutzrechts-Berühmungen; neu nach Art. 11 
Abs. 2 E-TopG und Art. 58 ff. E-MSchG auch bei gewerbmässiger Verletzung) 
werden die Delikte nur auf Antrag eines Berechtigten verfolgt: Art. 27 MMG, 
Art. 58 ff. E-MSchG, Art. 81 PatG, Art. 47 URG, Art. 23 UWG. In der Regel ist Vor­
satz Voraussetzung der Strafbarkeit: Art. 25 / 26 MMG, Art. 58 ff. E-MSchG, Art. 
81/82 PatG, Art. 46 URG, Art. 24/25 UWG gegenüber Art. 18 und 333 StGB. Das 
bedeutet aber nicht, dass der Täter die Strafbestimmung kennen oder ausdrücklich 
auf sie hingewiesen worden sein müsste: es genügt das auf die objektiven Merkmale 
des Tatbestandes bezogene Wissen und Wollen, nicht notwendig ist das Bewusstsein 
der Rechtswidrigkeit oder gar dasjenige der Strafbarkeit (BGE 107 IV 207, 99 IV 
58 ff.) 

Die genannten «materiellen » Strafbestimmungen gelten demnach unabhängig 
davon, ob sie im Urteil wiederholt werden, z.B. namentlich für eine noch vor Er­
lass des Urteils (vorsätzlich) begangene Rechtsverletzung. Der Strafantrag kann be­
grifflich erst gestellt werden , nachdem dem gerichtlichen Urteil zuwider gehandelt 
worden ist. Dass ein Kläger mit dem Unterlassungsbegehren Androhung von Strafe 
verlangt (für Ungehorsam gegenüber dem anbegehrten Urteil, also für künftige 
Handlungen), hat für die Strafbarkeit oder die konkrete Bestrafung demnach auch 
in dieser Hinsicht keine Bedeutung. 

Bei dieser Rechtslage sollten die «materiellen » Strafbestimmungen in den Ur­
teilen grundsätzlich nicht wiederholt werden. In der Praxis kommt es dennoch vor, 
etwa wenn einem Beklagten nach Art. 66 lit. b) PatG Frist angesetzt wird, um dem 
Gericht die Herkunft patentverletzender Erzeugnisse bekanntzugeben. Wohl kann 
es zu Missverständnissen führen, wenn in einem Urteil Bestrafung nach Art. 292 

Nach einem Vortrag im Institut für gewerblichen Rechtsschut z in Zürich (INGRES) am 
7. November 1991; mit Bezug auf die zivilrechtlichen Aspekte vgl. SJ Z Nr. 2/ 1992, S. 26 ff. 
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StGB, nicht aber nach dem Spezialgesetz angedroht wird . Wenn das Wiederholen 
von Bestimmungen, die ohnehin gelten, zur generellen Praxis würde, könnte daraus 
aber der Eindruck entstehen, was nicht ausdrücklich angedroht werde, gelte nicht. 
Das ist zu verhindern . Eine unterschiedliche Behandlung der «materiellen» Straf­
bestimmungen und von Art. 292 StGB ist wegen der Verschiedenheit der Normen 
gerechtfertigt und geboten. 

2- StGB 292 

Art. 292 StGB erlaubt dem Richter, seinen Anordnungen durch die Androhung 
von Strafe erhöhtes Gewicht zu verschaffen. Als Blankettstrafnorm, die aus sich 
selbst heraus (noch) nicht anwendbar ist, muss sie von der zuständigen Behörde, im 
vorliegenden Zusammenhang vom Richter, für bestimmte Handlungen oder Unter­
lassungen eigens angedroht werden. Im einzelnen: Die Anordnung muss «unter 
Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels» erfolgen. Das kann mündlich oder 
schriftlich geschehen. Nötig ist der Hinweis auf «Haft oder Busse»; davon kann 
auch nicht abgesehen werden, wenn der Adressat in einem anderen Verfahren schon 
einmal darauf hingewiesen worden ist (BGE 105 IV 250, vgl. immerhin für die 
Ausnahme auch BGE 86 IV 28) . Die Verfügung muss sich an bestimmte Personen 

. richten, wobei die Formulierung «die verantwortlichen Organe der Gesellschaft xy» 
zulässig ist (BGE 96 II 262, 78 IV 238 ff.). 

Die Bestrafung nach Art. 292 StGB ist von Amtes wegen anzudrohen (BGE 97 
II 238, 96 II 262, 87 II 112). Es ist also für den Kläger entbehrlich, einen ausdrück­
lichen Antrag zu stellen. - Wenn sich der Beklagte im Rahmen von Einigungsver­
handlungen dem Begehren ganz oder teilweise unterzieht, ist die Aufnahme der 
Strafandrohung ins Dispositiv nicht immer notwendig. Am Zürcher Handelsgericht 
werden die Parteien dazu ausdrücklich gefragt, wenn eine mündliche Verhandlung 
stattfindet. In der Regel erklärt der (obsiegende) Kläger, dass er auf die Strafan­
drohung keinen Wert lege und sich mit der Versicherung des Gegners begnüge. Da­
gegen bestehen keine Bedenken (wenn das Gericht aus der formellen Strafandro­
hung beharren wollte, könnten die Parteien einen aussergerichtlichen Vergleich 
schliessen und der Kläger die Klage zurückziehen). Legen sich die Parteien dazu 
nicht fest, ist die Strafandrohung im Zweifel auszusprechen (da Ausgangspunkt der 
strafbewehrte Anspruch ist), ebenso wie bei einer vorbehaltlosen Anerkennung des 
Begehrens. 

Die Strafandrohung muss genau definierte Handlungen oder Unterlassungen be­
treffen. Im Strafrecht ist das Prinzip der Bestimmtheit des Tatbestandes besonders 
wichtig (Art. 1 StGB; vgl. Hauser /Rehberg, Strafrecht Bd. IV, Zürich 1989, S. 281; 
Trechsel, Kurzkommentar zum StGB, Zürich 1989, N. 6 zu Art. 292 StGB; Loepfe, 
Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen, Diss. 1947, S. 74; allgemein auch Noll, 
in ZStrR 72, 1957, 368). 

Strafbar ist nur die vorsätzliche Begehung. Regelmässig wird eine gerichtliche 
Anordnung dem Rechtsanwalt der betreffenden Partei oder einer mit der Prozess­
führung befassten Person innerhalb des Geschäftsbetriebes zugestellt. Genaue An­
weisungen über die Verbreitung an einzelne Empfänger sind nicht üblich und auch 
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nicht möglich. Das kann zur Folge haben, dass eine Person mit formeller Organ­
stellung, die dem Verbot zuwiderhandelt, straflos bleibt. In der Praxis scheinen sich 
daraus keine unüberwindlichen Schwierigkeiten zu ergeben (vgl. BGE 78 IV 240). 
Zum einen kann sich der Anwalt nicht leisten, eine unliebsame Verfügung des Ge­
richtes gegenüber dem Klienten zu unterdrücken - er setzte sich den im Anwalts­
gesetz vorgesehenen scharfen Sanktionen aus; zum andern machte sich auch der 
leitende Angestellte strafbar, der etwa bewusst den weiteren Vertrieb gesperrter Wa­
re durch einen Mitarbeiter zuliesse. 

Der Verstoss gegen Art. 292 StGB ist von Amtes wegen zu verfolgen. Praktisch 
pflegt das Gericht die Wirksamkeit seiner Anordnungen allerdings nicht selber zu 
verfolgen, so dass doch eine Anzeige der verletzten Partei den Anstoss zum (eher 
seltenen) Strafverfahren gibt. 

Zur Konkurrenz der «materiellen» Strafbestimmungen und der allgemeinen Un­
gehorsams-Strafe. Art. 292 StGB hat subsidiären Charakter; er greift grundsätzlich 
(nur) dort ein, wo keine besondere Strafbestimmung besteht. Das letztere ist etwa 
der Fall, wenn im Betreibungsrecht bestimmte Handlungen des Schuldners mit 
Strafe bedroht sind (Art. 323 StGB), oder wenn in einem verwaltungsrechtlichen 
Erlass für ein bestimmtes Verhalten (z.B. Gewässerverschmutzung) im öffentlichen 
Interesse bereits Strafe angedroht ist (dazu z.B. BGE 97 1 471 f.) . Im gewerblichen 
Rechtsschutz decken sich die Tatbestände nicht. Die speziellen Bestimmungen sind 
auf die Interessen des Schutzrecht-Inhabers zugeschnitten, was besonders das 
Erfordernis des Strafantrages zeigt. Demgegenüber dient Art. 292 StGB (auch) 
dem generalpräventiven Zweck, die Autorität gerichtlicher Anordnungen zu schüt­
zen; seine Anwendung ist darum der Disposition der Beteiligten entzogen. Würde 
Art. 292 StGB von den speziellen Strafnormen konsumiert, hätte er im Gewerb­
lichen Rechtsschutz keinen Anwendungsbereich mehr, was nicht der Sinn des Ge­
setzes sein kann. (Eine mit Art. 292 StGB strafbewehrte Ehestörungsklage lehnte 
das Bundesgericht in BGE 78 II 294 ab, weil der Tatbestand des Art. 214 StGB 
[ein Antragsdelikt] zur Verfügung stehe. Im Gewerblichen Rechtsschutz sind die 
Unterlassungsklagen aber trotz der allgemeinen Strafnormen ausdrücklich vor­
gesehen) . Im umgekehrten Fall würden die schärferen Strafdrohungen der Spezial­
gesetze (Gefängnis bis zu einem Jahr nach Art. 81 PatG, bis zu drei Jahren nach 
Art. 23 UWG; Busse bis Fr. 20000.- nach Art. 81 PatG, bis zu Fr. 100000.- nach 
Art. 23 UWG) durch die Androhung von Haft (bis zu drei Monaten, Art. 39 StGB) 
und Busse bis Fr. 5 000.- (Art. 106 StGB) ausser Kraft gesetzt. - Die Strafbestim­
mungen der Spezialgesetze und Art. 292 StGB stehen zueinander also im Verhältnis 
der Idealkonkurrenz; der Verletzer kann gleichzeitig beide Tatbestände erfüllen und 
für sie bestraft werden (so auch BGE 79 1 I 420 ff.). 

3- Vorsorgliche Massnahmen 

Mit Gesuchen betreffend vorsorgliche Massnahmen wird hin und wieder An­
drohung der Bestrafung «nach Art. 81 PatG und Art. 292 StGB » verlangt. Das ist 
unzulässig, weil die materielle Begründetheit der Klage im Massnahme-Verfahren 
nicht endgültig abgeklärt werden kann. Zwar wird dem Beklagten trotz dieser Un-
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sicherheit ein bestimmtes Verhalten vorläufig verboten - und damit in Kauf ge­
nommen, dass die Massnahme ungerechtfertigt ist (was mit Sicherheitsleistung und 
der besonderen Klage auf Schadenersatz wegen ungerechtfertigter Massnahme 
ausgeglichen wird); im Interesse eines korrekten Prozesses muss diese Massnahme 
durchgesetzt werden und macht sich der Beschwerte also nach Art. 292 StGB straf­
bar, wenn er die Anordnung missachtet, auch wenn sich nachträglich ergibt, dass 
ihr das materielle Fundament fehlte. Die besonderen Strafdrohungen der Spezial­
gesetze setzten die materielle Rechtswidrigkeit voraus; der Massnahmerichter kann 
ihre Strafen also nicht generell androhen - er müsste allenfalls das Bestehen der 
materiellen Rechtswidrigkeit vorbehalten, was unzweckmässig erscheint. In der 
Sache dürfte regelmässig (Eventual-)Vorsatz anzunehmen sein, da ein Massnahme­
Entscheid immerhin erklärt, der geltend gemachte Anspruch sei glaubhaft ge­
macht. 
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Von der Vielfalt schweizerischer Prozessordnungen 

Lucas David, Zürich 

Weniger zur Erheiterung, als vie lmehr zum besinnlichen Nachdenken sei kurz 
über einige Aspekte einer Prozesslawine berichtet, die kürzlich verschiedene In­
stanzen in der Schweiz beschäftigten. 

Zwei Unternehmen, nennen wir sie X und Y, waren uneins über die von Y zu füh­
rende Firma, die nach Meinung von X entsprechend einer zwischen den Parteien 
früher geschlossenen Abgrenzungsvereinbarung zum mindesten noch einen Zusatz 
enthalten sollte. Nachdem X erfahren hatte, dass Y eine Firmenänderung ohne 
einen solchen Zusatz beschlossen und an dessen Hauptsitz bereits im Register ange­
meldet hatte, versuchte X die Eintragung zu verhindern. Am Hauptsitz war jedoch 
die Firmenänderung bereits im Tagebuch eingetragen und die Zustimmung des 
eidg. Amtes für das Handelsregister lag ebenfalls schon vor, so dass die Firmen­
änderung am Hauptsitz publiziert werden musste. 

Doch verfügt Y über eine ganze Anzahl von Zweigniederlassungen in verschie­
denen Kantonen und in noch mehr verschiedenen Handelsregisterkreisen, wo die 
Anmeldung der Firmenänderung naturgemäss erst nach Publikation der Namens­
änderung am Hauptsitz erfolgen kann (Art. 74 HRegV). X meldete daher bei den in 
Frage kommenden Handelsregisterämtern privatrechtliche Einsprache gegen die 
erwartete Eintragung der Zweigniederlassungen an. Die Reaktionsfrist zwischen 
der Postaufgabe der Einsprache (das Datum des Eingangs beim Registeramt kann 
nicht ohne übermässige Erhebungen festgestellt werden, doch wurden die Einspra­
chen mit A-Post versandt) bis zum Erlass einer Verfügung durch das Amt betrug: 

Aarau: 3 Arbeitstage Neuenburg: 10 Arbeitstage 
Bern: 4 Arbeitstage St. Gallen 2 Arbeitstage 
Biel: 3 Arbeitstage Solothurn: 2 Arbeitstage 
Fribourg: 15 Arbeitstage Sitten: 3 Arbeitstage 
Genf: 12 Arbeitstage Thurgau: 13 Arbeitstage 
Lausanne: 4 Arbeitstage Zürich: 4 Arbeitstage 
Luzern 1 Arbeitstag 

Die Handelsregisterführer hatten auf den Einspruch von X «eine nach dem kan­
tonalen Prozessrecht genügende Frist» (Art. 32 HRegV) zur Erwirkung einer super­
provisorischen Massnahme einzuräumen. Diese wurde wie folgt angesetzt: 

Aarau: 10 Tage, 
nachträglich erstreckt um 5 Tage 
Bern: 14 Tage 
Biel: 19 Tage 
Fribourg: 45 Tage 
Genf: 10 Tage 
Lausanne: 10 Tage 

Luzern 
St. Gallen: 

10 Tage 
45 Tage 

Solothurn: 14 Tage, 
nachträglich erstreckt um 10 Tage 
Sitten: 60 Tage 
Thurgau : 20 Tage 
Zürich : 14 Tage 
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Neuenburg setzte überhaupt keine Frist zur Erwirkung einer superprovisorischen 
Verfügung an, sondern trug die angemeldete Firmenänderung ins Tagebuch ein mit 
der Begründung, die Zweigniederlassung müsse von Gesetzes wegen die Firmen­
änderung der Hauptniederlassung nachvollziehen. Ein nachträgliches Telefonat 
mit der Handelsregisterführerin hat ergeben, dass dieses Amt weder über den Ber­
ner Kommentar von His noch über das Standardwerk von Gauch (Der Zweigbe­
trieb) verfügt. Das eidg. Amt für das Handelsregister wäre gemäss telefonischer 
Auskunft bereit gewesen, die Neuenburger Eintragung nicht zu genehmigen, doch 
wurde von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht. 

Der von den Registerführern gewährte einstweilige Aufschub der Eintragung 
wurde in fünf Kantonen gerichtlich prosequiert. Superprovisorische Verfügungen 
ergingen vom Handelsgerichtspräsidenten Aargau (im Umfang von 6 Seiten) und 
vom Audienzrichter am Bezirksgericht Zürich (l Seite) am gleichen Tag, vom Amts­
gerichtspräsidenten III Luzern Stadt (3 Seiten) und von den Richterämtern Bern III 
und Solothurn-Lebern Ue l Seite) am nächsten Tag. 

In Zürich erfolgte das Verfahren mündlich (Verhandlung und Urteilsfällung 
innert 23 Tagen, Versand des motivierten Urteils von 17 Seiten auf Wunsch der 
Beklagten 25 Tage nach Urteilsfällung) . Vor Handelsgericht Aargau erfolgte die 
Klageantwort schriftlich; nach deren Eingang fand die mündliche Verhandlung zur 
Erstattung von Replik und Duplik 35 Tage später statt; das Verfahren wurde darauf­
hin im Einvernehmen mit den Parteien sistiert. In den Kantonen Bern, Luzern und 
Solothurn fand ein einfacher Schriftwechsel statt. In Bern erging ein ?seitiger Ent­
scheid zwei Wochen nach Eingang der Klageantwort, in Solothurn (5 Seiten) nach 
fünfeinhalb Wochen, und in Luzern (24 Seiten) nach dreieinhalb Monaten. 

Die erstinstanzlichen Gerichte in Luzern und Zürich bejahten ihre örtliche Zu­
ständigkeit u.a. mit dem Hinweis darauf, dass zwischen der Eintragung der Zweig­
niederlassung und deren Geschäftsort ein unmittelbarer Zusammenhang bestehe; 
die superprovisorischen Anweisungen an den Handelsregisterführer wurden von 
ihnen als vorsorgliche Massnahme bestätigt. Demgegenüber verneinten die Gerich­
te von Bern und Solothurn ihre Zuständigkeit unter Hinweis darauf, dass Streitig­
keiten über den Firmennamen am Sitz der Hauptniederlassung auszutragen seien. 
X erklärte sowohl in Bern wie in Solothurn Berufung. Es erfolgte wiederum ein 
einfacher Schriftwechsel, wobei der Appellationshof des Kantons Bern in weniger 
als zwei Wochen und das Obergericht des Kantons Solothurn in weniger als drei 
Wochen entschieden. In Luzern und Zürich wurde von Y Rekurs eingereicht, in 
Zürich war er auch drei Monate nach Eingang der Rekursantwort noch nicht ent­
schieden. 

Ob diese Case-History ein positives Bild der schweizerischen Vielfalt abgibt, mag 
jeder Leser selbst entscheiden. Jedenfalls taten die Parteien gut daran, dass sie sich 
in der Folge verglichen. 



Die Praxis des PANELS an der «Basel / Europäischen 
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Die alljährlich stattfindende «Basel / Europäische Uhren- und Schmuckmesse» 
ist internationaler Treffpunkt der Uhrenbranche und weltweit eine der wichtigsten 
Schmuckmessen. Grösse und Bedeutung der Basel/EUSM ergeben sich aus folgen­
den Zahlen: Auf einer Brutto-Ausstellungsfläche von 107 000 m' präsentierten 1991 
2020 Aussteller - davon 1559 aus dem Ausland - ihr Angebot. Viele Aussteller täti­
gen hier wesentliche Jahresumsätze, manche bis 80 oder 90 Prozent. 

1. Die Einrichtung des Panels 

1.1. Die Entwicklung seit seiner Schaffung 

Mit der weltweiten Öffnung der zu Beginn nur für europäische Länder zugängli­
chen Messe war die Befürchtung verbunden, die Messe könnte von Imitationen und 
Verletzungen von Schutzrechten fernöstlicher Aussteller überschwemmt werden. 
Diese Befürchtung traf in solchem Ausmass nicht ein. Japan war während der ver­
gangenen sechs Jahre nur gerade in einem einzigen Fall involviert; Taiwan war 
anlässlich der letztjährigen erstmaligen Teilnahme mit wenigen Beschwerden kon­
frontiert und bemüht sich seither in den eigenen Reihen intensiv um bessere Infor­
mation und Einhaltung der Schutzrechte. 

Über die Schaffung, das Vorgehen und die Mittel des Panels ist in dieser Zeit­
schrift 1986/ Heft 1 S. 63 ff. berichtet worden. Hier soll über den Stand der Praxis 
orientiert werden. Vorgängig sei in Erinnerung gerufen, dass das Panel ausschliess­
lich für die Messe bestimmte vorsorgliche Massnahmen trifft. Die ordentlichen Pro­
zesse sind vor den zuständigen Gerichten auszutragen. 

1.2. Das Beschwerdeverfahren vor dem Panel 

Die Praxis des Panels beruht auf dem dem Ausstellervertrag beigegebenen Reg­
lement: 

- Ein Aussteller, der sich in einem gewerblichen Schutzrecht verletzt fühlt, reicht 
beim Panel Beschwerde ein: Er bezeichnet sein Recht und belegt dies mit Urkun­
den und Registerauszügen des BAGE oder der OMPI. Weiter hinterlegt er ein 
Original seines unter Schutz stehenden Produktes und nennt den Verletzer. 

Nach einem Vortrag im Institut für gewerblichen Rechtsschutz in Zürich (INGRES) am 
7. November 1991; mit Bezug auf die zivi lrechtlichen Aspekte vgl. SJZ Nr. 2/ 1992, S. 26 ff. 
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- Zwei Mitglieder des Panels besuchen mit dem Beschwerdeführer den Stand des 
Beschwerdebeklagten und übergeben ihm die eingegangene Beschwerde. Sie for­
dern den Beschwerdebeklagten zur Stellungnahme auf. Das Panel beschlagnahmt 
die für die Beurteilung des Falles notwendigen Gegenstände. 

- Jeweils um 16.00 Uhr tritt das Gesamt-Panel zusammen und entscheidet über die 
Beschwerden. Die Entscheide samt kurzer Begründung werden am gleichen 
Abend redigiert. Je nach Sprache der beteiligten Parteien sind diese Entscheide in 
Deutsch, Französisch oder Englisch abgefasst. Bei verschiedensprachigen Partei­
en in der Sprache der unterliegenden Partei. 

- Die Eröffnung der Entscheide erfolgt am folgenden Morgen, damit die Beteilig­
ten den Entscheid des Panels innert 24 Stunden in Händen haben. Dieser Ablauf 
mit an Spitzentagen bis zu zwölf Beschwerden, bringt dem Panel eine hohe 
Arbeitsbelastung, zumal auch der psychologisch richtige Umgang mit den Aus­
stellern zu beachten ist und die Entscheide rechtlich gut zu begründen sind. 

- Stellt das Panel die Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes fest, hat der Aus­
steller einen Revers zu unterzeichnen und sich zu verpflichten, die beanstandete 
Ware auf der Messe nicht mehr auszustellen und zu verkaufen. Bei Ablehnung 
der Beschwerde und des beantragten Verbotes kann der unterlegene 
Beschwerdeführer beim zuständigen ordentlichen Gericht eine vorsorgliche Ver­
fügung beantragen, was bisher noch nie vorkam. 

Bisweilen ist das Eintreten auf die Beschwerden problematisch, namentlich wenn 
keine Dringlichkeit nachgewiesen wird. Ein Beschwerdeführer, der schon Monate 
vor der Messe Kenntnis von der Verletzung seiner Rechte hat, kann vom Panel nicht 
eine Verfügung erwarten, die er beim ordentlichen Richter nicht erhielte. Es ist Sa­
che des Beschwerdeführers, rechtzeitig vor den ordentlichen Gerichten eine Klage 
einzureichen und wenn nötig begleitende vorsorgliche Verfügungen zu beantragen . 
Ein Aussteller oder gar ein Nichtaussteller soll nicht mit dem Ergreifen von Mass­
nahmen gegen Verletzungen seiner Schutzrechte zuwarten können, um den Konkur­
renten in der exponierten Umgebung einer internationalen Messe besonders emp­
findlich zu treffen. 

Das Verfahren ist einfach gestaltet. Die Beschwerden müssen rasch behandelt 
werden und die Verfolgung der Rechte vor dem Panel sowie die Abwehr ungerecht­
fertigter Beschwerden sollen auch ohne Einschaltung eines Advokaten möglich 
sein. Wenn sich Firmen durch spezialisierte Anwälte vertreten lassen, orientiert das 
Panel die unerfahrenen und unvorbereiteten beklagten Aussteller über Sinn und 
Zweck des Verfahrens und über die Rechtslage. Es will damit ermöglichen, dass Ar­
gumente einer rechtsunerfahrenen Partei berücksichtigt werden können. 

1.3. Zur Organisation des Panels 

Da das Panel schweizerisches Immaterialgüterrecht anwendet (vgl. Ziff. 2.2), 
setzt es sich aus drei mit dem Immaterialgüterrecht beruflich verbundenen Schwei­
zer Juristen zusammen, sowie aus drei internationalen Spitzenleuten der Uhren­
und Schmuckbranche, nämlich einem der führenden Zifferblattfabrikanten aus 
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Deutschland, dem Geschäftsleitungsmitglied eines japanischen Uhrenkonzerns so­
wie einem Herausgeber von Fachzeitschriften und Promotor der Schmuckbranche 
aus Italien. Das Präsidium liegt bei einem der Schweizer Juristen, während das 
Sekretariat durch den Rechtsdienst der Schweizer Mustermesse betreut wird. Hier 
werden auch Anfragen während des Jahres beantwortet. Das Panel wird durch die 
Messeleitung eingesetzt, ist jedoch keinen Weisungen unterworfen und arbeitet 
unabhängig von dieser. 

Die beschwerdeführende Partei hat bei der Einreichung einer Beschwerde ab 1992 
eine Gebühr von 1100 Franken zu bezahlen, die bei Ablehnung der Beschwerde ver­
fällt. Im Falle der Gutheissung der Beschwerde hat der Beschwerdegegner eine 
Reversgebühr von 900 Franken zu entrichten, während der obsiegende Beschwerde­
führer 600 Franken zurückerhält. Nicht-Aussteller können ebenfalls eine Beschwer­
de einreichen, doch müssen sie sich dem Reglement des Panels unterziehen und 
haben die doppelte Spruchgebühr zu entrichten. Die Einnahmen decken kaum die 
direkten Kosten des Panels. 

Das Panel befasst sich einzig mit Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. Nicht 
in seine Kognitionsbefugnis fallen vertragliche Streitigkeiten, da Entscheide hier 
innert der gegebenen kurzen Frist kaum mit vertretbarer Qualität gefällt werden 
können und sich die Messe grundsätzlich nicht in geschäftliche Abmachungen zwi­
schen den Ausstellern einmischen will. Immerhin erlässt das Panel auf Antrag einer 
Partei allenfalls einen Feststellungsentscheid, wonach etwa ein anderer Aussteller 
ein bestimmtes Produkt an der Messe feilgeboten hat, und liefert somit Beweis­
unterlagen für einen späteren Zivilprozess. 

2. Die Entscheidpraxis des Panels 

2.1. Ein zahlenmässiger Überblick 

Zahlenmässig präsentiert sich die siebenjährige Tätigkeit des Panels wie folgt 
(vgl. auch die Tabelle im Anhang): 

- Das Panel behandelte 222 Beschwerden. Hinzu kamen 21 Begehren um Feststel­
lungsentscheide. Das Panel konnte sich damit eine grosse Erfahrung aneignen, 
die eine ausgewogene, über lange Zeit hinweg gleichbleibende Urteilsfindung 
ermöglicht. Die Beschwerdeführer können damit ihr Risiko besser abwägen. 

- Etwa zwei Drittel aller Beschwerden wurden gutgeheissen, während rund je ein 
Sechstel durch Ablehnung oder Rückzug (teilweise nach Vergleich) erledigt wur­
den. Diese Zahlen belegen einerseits, dass das Panel entsprechend der schweizeri­
schen Gesetzgebung eine strenge Praxis verfolgt, andererseits aber auch, dass 
Beschwerden im allgemeinen nur dann angehoben werden, wenn Aussicht auf 
Gutheissung besteht. Nach der Schaffung des Panels im Jahre 1985 und einer 
ausserordentlich hohen Zahl an Beschwerden in den Jahren 1987 bis 1989 beru­
higte sich die Tätigkeit in den folgenden Jahren wieder. Da die Praxis des Panels 
mittlerweile den Ausstellern bekannt ist, bemühen sich diese, Verletzungen von 
gewerblichen Schutzrechten zu vermeiden. 
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- 193 Beschwerden betrafen Uhren, deren 45 den Schmuckbereich. Dies ist wohl 
damit zu erklären, dass beim Schmuck ein weit grösseres Feld zur freien Gestal­
tung besteht, während sich Uhrenmodelle zum vornherein auf einem engeren 
Gebiet bewegen. 

- Bezüglich der angerufenen Rechte stehen die Muster und Modelle mit 188 Fällen 
weit im Vordergrund. 35mal musste unlauterer Wettbewerb beurteilt werden, 
während es eher selten um Marken, Firmen oder Erfindungspatente ging. 

- Bislang erfolgten noch keine Beschwerden gegen eigentliche Fälschungen (Nach­
machungen von Produkten samt Namen) . 

2.2. Die Entscheidpraxis nach den einzelnen Schutzrechten 

Aufgrund des internationalen Privatrechtes stützt sich das Panel ausschliesslich 
auf schweizerisches Recht, bei europäischen Patenten gegebenenfalls auf die durch 
das EPUe und die Beschwerdekammern des EPA entwickelten Rechtsgrundsätze. 
Ausländische Aussteller müssen sich dem teilweise unterschiedlichen Schutzniveau 
des schweizerischen Immaterialgüterrechtes unterziehen. 

2.2.1. Muster- und Modellschutz 

Gerade im Bereich des Muster- und Modellschutzes ist es für die Rechtssicherheit 
von grosser Bedeutung, eine klare Linie zu finden . Den staatlichen Gerichten fehlen 
häufig Vergleichsmöglichkeiten, weshalb sich keine konstante Praxis auszubilden 
vermag. 

Bei Beschwerden über Muster und Modelle stellten sich etwa folgende Fragen: 

- Nach wie vor gibt es einzelne Verletzer, die ihren Geschäftsbetrieb gezielt und 
konsequent auf Nachahmungen aufbauen. Die Frage dieser Produzenten ist 
nicht, ob man irnchahmt oder nicht, sondern wie weit man ein geschütztes Mu­
ster oder Modell abändern muss, damit die geänderte Version gerade nicht mehr 
als Verletzung qualifiziert wird . Aussteller dieser Art, welche in ihren Betrieben 
Nachahmungen zu Hunderttausenden produzieren, konnten an der Basel / 
EUSM stark zurückgedrängt werden . Daneben trifft das Panel häufig Aussteller, 
die Uhrenmodelle oder einzelne Teile ahnungslos bei Händlern oder Produzenten 
einkaufen, an der Messe feilbieten und dann mit einem Verbot konfrontiert wer­
den. Diesen - meist empörten - Ausstellern muss das Panel erklären, dass der 
Muster- und Modellschutz nach objektiven Kriterien gehandhabt wird und dass 
die Unkenntnis, wie das Verschulden überhaupt, für Unterlassungsansprüche un­
erheblich ist. Unbeabsichtigte Nachahmungen trifft man teilweise bei Schmuck­
produzenten: Ein deutscher Hersteller etwa ist darauf spezialisiert, für seinen 
Schmuck, wo immer er kann, die konische Form zu verwenden. Als er sich zur 
Produktion einer Uhr entschloss, hatte diese naheliegenderweise ein konisch 
geformtes Glas. Nachdem jedoch Girard-Perregaux bereits ein solches Uhren­
modell hinterlegt hatte, musste der Schmuckhersteller bei der Uhr sein Kennzei­
chen, die konische Form des Uhrenglases, entsprechend ändern (Bundesgerichts-
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entscheid i.S. B. ca. Girard-Perregaux vom 18. April 1991, in dieser Zeitschrift 
1991 /Heft 2 S. 293 ff.; Anmerkung Me Azzola und Fotos dazu hiernach S. 90 ff.). 

- Gemäss Gesetz ist bei Mustern und Modellen eine äussere Formgebung auch in 
Verbindung mit Farben (Art. 2 MMG) geschützt. Bezüglich Farbe ist unbestrit­
ten, dass es für die Annahme einer Schutzrechtsverletzung in der Regel nicht von 
Belang ist, ob etwa ein Uhrenarmband in Si lber statt in Gold gefertigt ist. Zweifel 
bestehen jedoch dann, wenn es sich bei der beanstandeten Form um den Grenz­
fall einer Verletzung handelt, und eine ungewohnte, zweifarbige Ausgestaltung 
des Armbandes eine nochmals grössere Unterscheidbarkeit gegenüber dem hin­
terlegten Modell zur Folge hat. Bei gewissen Uhren ist ein bestimmtes Wechsel­
spiel der Farben für das Erscheinungsbild geradezu charakteristisch und auch in 
der Hinterlegung bei der OMPI entsprechend ersichtlich (TAG-Heuer). Solche 
Farbkombinationen wurden denn auch schon in die Beurteilung miteinbezogen. 

Keinen Schutz kann es für ein besonderes Material geben. Nach der «Rock­
Watch» tauchte kurze Zeit später eine Uhr mit einem Gehäuse aus Holz auf, de­
ren Modell ebenfalls hinterlegt wurde. Die Beschwerde gegen eine Nachahmung 
desselben hatte - soweit es sich um die Verwendung von Holz in seiner ganz 
besonderen Erscheinung handelte - entsprechend keinen Erfolg. 

Das Erscheinungsbild und damit die Verwechselbarkeit kann bisweilen auch 
durch die Art der Ausfertigung mitgeprägt sein. So kann eine ähnliche Form­
gebung ein völlig unterschiedliches Erscheinungsbild vermitteln, wenn beispiels­
weise statt einer Luxusausführung in Gold eine unsorgfältig gearbeitete Ausfer­
tigung in gelbem Metall erfo lgt. Das Panel hat solche Überlegungen in einem 
Grenzfall bereits miteinbezogen. 

- Der Schutz eines Musters und Modells setzt eine gewisse Originalität voraus, wo­
bei die geschützte Form nicht rein technisch bedingt sein darf. Zur Diskussion 
stand schon die Originalität eines Zifferblattes, das weiss und oben mit einer 12 
bemalt war. Vom Nachahmer und Beschwerdegegner wurde dessen Originalität 
bestritten. Das Panel stellte fest, dass ein Zifferblatt mit der grossen Ziffer 12 ein 
Mindestmass an geistiger Leistung aufweise, insbesondere da vorliegend die Zahl 
12 auf eine ganz besondere Art ausgebi ldet war. Das Panel hiess die Beschwerde 
gut, da das verletzende Produkt mit dem hinterlegten Modell völlig identisch war. 
Verweigert hat es dagegen den Schutz eines Modells wegen mangelnder Origi­
nalität bei Schnallen für Armbänder, weil im Vergleich zur technisch bedingten 
Formgebung der Schnalle keine zusätzlichen, ausreichend originellen Formde­
tails vorhanden waren. 

Auffallend ist auch, dass einige der bekannten grossen Uhrenmodelle eine 
denkbare einfache Formgebung aufweisen . Diese überzeugen jedoch durch rich­
tige Proportionen und eine perfekte Ausführung. Für die Beurteilung der Origi­
nalität bedeutet dies, dass nur wenige Unterscheidungsmerkmale bestehen, bzw. 
dass mit wenigen Änderungen ein anderes Erscheinungsbild entsteht, und eine 
Nachahmung nicht mehr gegeben ist. Die «Museum-Watch» von Movado 
(schwarzes Zifferblatt mit weissem Punkt anstelle der Zahl 12) könnte etwa mit 
wenigen Elementen derart verändert werden, dass eine Nachahmung nicht mehr 
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angenommen werden könnte (der Schutz erfolgt heute denn auch über das Gesetz 
über den unlauteren Wettbewerb). 

Die «Swatch» zeichnete sich in der Anfangsphase kaum durch schützbare For­
men und Gestaltungen aus, sondern kam vielmehr über das Marketing zum 
Erfolg (Preis, Neuerungen bezüglich Farbe etc.) . Der Rechtsschutz wurde primär 
erreicht durch einige Patente und die Marke. Seit einigen Jahren enthalten jedoch 
auch die Swatch-Kollektionen Gestaltungselemente, insbesondere am Zifferblatt, 
die einen konsequenten Schutz nach dem Muster- und Modellrecht, ja sogar nach 
dem Urheberrecht (vgl. SM! 1989 208: Nine to six) ermöglichen. 

- Das Panel muss gelegentlich Beschwerden trotz grosser Übereinstimmung in der 
Formgebung abweisen. Dies kann beispielsweise eintreten bei Chronographen, 
die zu einem noch grösseren Teil als normale Uhren durch technische Anforde­
rungen bestimmt sind. Auch musste das Panel den musterrechtlichen Teil einer 
Beschwerde bezüglich einer «Regatta-Uhr» abschlägig behandeln. Bei dieser tra­
ten zwar markant fünf Öffnungen des Zifferblattes in Erscheinung. Diese gehör­
ten jedoch nach Meinung beider Parteien zur Funktion einer «Regatta-Uhr» und 
waren somit technisch, nicht ästhetisch bedingt. In Frage kam jedoch die Anwen­
dung des Lauterkeitsrechts, da die Öffnungen an der genau gleichen Stelle ange­
ordnet waren, zahlreiche andere Erscheinungselemente nachgeahmt wurden und 
auch in der Werbung grosse Ähnlichkeiten bestanden. 

- Das Panel muss häufig feststellen, dass Nachahmungen von Modellen wegen 
qualitativ unsorgfältiger Ausarbeitung der Modellhinterlegungen nicht geahndet 
werden können. Bei Uhren empfiehlt es sich, neben der Gesamtuhr auch das 
Gehäuse und das Band allein zu hinterlegen, sobald diese Bestandteile eine eigen­
ständige Originalität aufweisen. 

- Beschwerdegegner berufen sich öfters darauf, dass sie ihre Uhr bereits vor der 
Modellhinterlegung produziert hätten. Als Beweise hierfür werden alte Rechnun­
gen etc. vorgelegt. Sofern nicht die Echtheit dieser Aussagen belegt ist, anerkennt 
das Panel diese Unterlagen allerdings nicht. 

2.2.2. Marken- und Firmenschutz 

Die Fälle bezüglich geschützter Marken und Firmennamen sind seltener, jedoch 
in ihren Wirkungen einschneidender. Das Verbot der Verwendung einer geschützten 
Marke kann zur Entfernung einer ganzen Kollektion führen oder es müssen gar 
Standanschriften geändert werden . Damit verbunden ist die Gefahr, dass ein vor 
der Messe geführter teurer Werbefeldzug völlig verpufft. 

Während im Bereich der Muster und Modelle vorab ein grosser Ermessensspiel­
raum auszufüllen ist, stellen sich bei den Marken oft schwierige Rechtsfragen. Bei 
Markenbeschwerden kommt es vor, dass der Beschwerdegegner die geschützte 
Bezeichnung nicht auf dem Produkt oder dessen Verpackung, sondern auf Schau­
tafeln oder Plakaten anbringt. Dies genügt für eine Gutheissung aus Markenrecht 
nicht, wohl aber aus UWG. Genau zu prüfen sind zudem immer die folgenden 
Punkte: 
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- Eintragungsdatum, Erstgebrauch, Priorität einer Marke? 
- Schweizerische oder internationale Marke? 
- Ist die Marke auch für die fragliche Warengruppe hinterlegt? Es kann vorkom-

men, dass an der Basel/EUSM die gleiche Marke von verschiedenen Ausstellern 
einerseits für Uhren und andererseits für Schmuck verwendet werden darf. 

- Wird die hinterlegte Marke benützt? 

Aus der Praxis des Panels: 

- Eine hinterlegte Marke schliesst die Benützung einer gleichlautenden Firma 
durch einen Dritten nicht unbedingt aus: Eine Schweizer Uhrenfirma hatte eine 
Marke mit einem Vornamen, nennen wir ihn « Jean-Marc», schützen lassen. Es 
tauchte darnach ein fernöstlicher Aussteller mit der Firmenbezeichnung «Jean­
Marc Product-Ltd. » auf, der auch Uhren mit der Marke «Jean-Marc» feilbot 
(übrigens mit dem gleichen Logo wie die Beschwerdeführerin). Das Panel unter­
sagte die Präsentation aller Uhren mit der Marke «Jean-Marc», ebenso Prospek­
te und Plakate mit der Abbildung dieser Uhren; doch durfte die Beschwerdegeg­
nerin ihre in neutralen Lettern gefasste Standanschrift, d .h. ihre Firmenbezeich­
nung beibehalten. 

- Bei den Marken spielt der Wortklang eine bedeutende Rolle. 1991 erfolgte eine 
Beschwerde der Firma Chopard gegen eine fernöstliche Ausstellerfirma namens 
Jopard, wobei beide Firmen auch die entsprechenden Marken verwendeten. 
Nachdem die beklagte Firma jedoch - offensichtlich von der Beschwerdeführerin 
unbemerkt - im Jahr zuvor schon mit ihrer Firma und Marke an der Basel / 
EUSM vertreten war, lehnte das Panel die Dringlichkeit ab und trat auf die Be­
schwerde nicht ein. Eine Gutheissung wäre denkbar gewesen, da eine Verwechs­
lungsgefahr zwar weniger vom Schriftbild, jedoch um so mehr vom Klang her 
bestand. Weiter nahm das Panel eine Verletzung der Marke «Mondaine» durch 
die ebenfalls klanglich sehr ähnliche Marke «Monteine» an . Unerheblich war, 
dass der Beschwerdegegner seiner Marke die Skizze eines Berges beifügte, um so 
mehr, als er auch den völlig identischen Schriftzug verwendete. Die Ähnlichkeit 
des Wortklanges fiel hier besonders ins Gewicht, weil es sich um identische Waren 
handelte. 

- Vor allem im Bereich der Schmuckbranche wurde schon als Mangel empfunden, 
dass das schweizerische Recht keine Formmarke kennt. In einem konkreten Fall 
hatte ein Schmuckproduzent ein Tier, beispielsweise einen Vogel, hinterlegt. Sei­
ne Schmuckstücke bestanden aus Vögeln in dieser Form, doch konnten sie keinen 
Markenschutz geniessen. 

2.2.3. Patentschutz 

Patente bilden eher selten Gegenstand von Beschwerden, auch wenn nach Mei­
nung des Panels an der EUSM zahlreiche Patentverletzungen stattfinden dürften . 
Solche können aber nur bei formellen Beschwerden geahndet werden, nicht auf 
eigenen Antrieb des Panels. Das Interesse ist an der Messe offensichtlich auf das 
Äussere und weniger auf technische Markmale gerichtet, wobei zudem technische 
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Einzelheiten beim Betrachten der Auslagen kaum festgestellt werden können. Pa­
tente spielen teilweise eine Rolle im Zusammenhang mit dem Erscheinungsbild, so 
beim Patent «Happy Diamonds» von Chopard, bei welchem sich Edelsteine zwi­
schen zwei Glasscheiben bewegen. Bei den zahlreich vorhandenen Chopard-Imita­
tionen war dieses Schutzrecht für die Beschwerde ein hilfreiches Instrument. 

Im Bereich des Patentrechtes kann die ausschliessliche Anwendung von schwei­
zerischem Recht wegen des unterschiedlichen Zeitpunktes der Patenterteilung und 
des zum Teil wesentlich verschiedenen Schutzumfanges von schweizerischen und 
ausländischen Patenten zu Situationen führen, die für eine Weltmesse unbefriedi­
gend sind. Im konkreten Fall stellte eine deutsche Firma in Basel eine Uhr aus, wel­
che ein die Swatch betreffendes SMH-Patent verletzte. Dieses Patent war in der 
Schweiz bereits erteilt, in der BRD jedoch noch im Prüfverfahren. Somit war die 
deutsche Firma in der Lage, in der BRD - im Gegensatz zur Schweiz - das Produkt 
zu fertigen und zu vertreiben, ohne von der SMH daran gehindert werden zu kön­
nen. Gestützt auf das bereits erteilte schweizerische Patent hiess das Panel jedoch 
eine Beschwerde gegen die deutsche Firma gut. 

2.2.4. Schutz vor unlauterem Wettbewerb 

Ist ein Schutzrecht durch Spezialgesetz nicht schützbar oder nicht geschützt, so 
ist der Schutz nach hiesiger Praxis auch nicht über das Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb zu erlangen. Doch sind die Spezialgesetze und das UWG kumulativ 
anwendbar. 

- Einige Firmen führen ein Sortiment, das durch seine Einheitlichkeit auffällt und 
klar mit dem Hersteller identifiziert wird. Ein Beispiel hierfür ist Century (Uhren 
mit Saphir-Glas-Gehäuse, Oberfläche mit Facettenschliff). Dabei schützte das 
Panel einerseits Beschwerden wegen Verletzung hinterlegter Modelle, andererseits 
aber bei fehlendem Modellschutz auch wegen unlauterem Wettbewerb, weil die 
Nachahmungen mit der ganzen Linie des Beschwerdeführers verwechselbar 
waren. 

- Von zwei Accessoires-Produzenten mit einer Serie gleicher Krawattennadeln be­
hauptete jeder vor dem Panel, seine Modelle selber entwickelt zu haben. Tech­
nisch bedingt ist, dass beim Schaffen einer Gussform ab einem Original und Neu­
giessen danach das neue Produkt um 1 bis 3 Prozent kleiner als das Original ist. 
Ein genaues Nachmessen ergab, dass die Objekte des Beschwerdebeklagten 1 bis 
2,5 Prozent kleiner waren als diejenigen des Beschwerdeführers. Die Beschwerde 
wurde wegen erwiesener Nachmachung gutgeheissen. 

- Eines der bekanntesten Uhrenmodelle, welches sehr charakteristisch ist und welt­
weit einem Hersteller zugeordnet wird, besitzt wegen Ablaufs der Schutzdauer 
keinen Modellschutz mehr. Unter Berücksichtigung des revidierten UWG und der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum alten UWG (zuletzt in BGE 116 II 
473 ff.) kam das Panel zum Schluss, dass die Nachahmungsfreiheit sich nicht 
mehr rechtfertigen lässt, wenn das Publikum vermeidbarerweise über die betrieb­
liche Herkunft irregeführt wird und wenn der Nachahmer in schmarotzerischer 
Manier den guten Ruf der Erzeugnisse eines Mitbewerbers ausbeutet. 
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2.2.5. Schutz durch Namensrecht, Herkunftsbezeichnungen, Urheberrecht 

- Die Spielwarenfirma Lego entdeckte an der Basel / EUSM, dass ein fernöst­
licher Hersteller Uhren anbot mit einem Plastikband, dessen Elemente die 
typische Erscheinung der Lego-Spielklötzchen aufwies. Daneben erschien im 
Schaufenster, nicht auf der Uhr, der Schriftzug von Lego. Eine markenmässige 
Verwendung der Bezeichnung Lego erfolgte somit nicht. Ausserdem erklärte 
der Beschwerdebeklagte, das Design zu seinem Band sei eine Anlehnung an ein 
chinesisches Spiel (ähnlich unserem Domino). Das Panel untersagte unter Be­
zugnahme auf das Persönlichkeits-/ Namensrecht die Verwendung der Bezeich­
nung Lego, hatte jedoch keine Handhabe, die Uhr als solche vom Messestand 
entfernen zu lassen. 

- Einige Beschwerden betrafen die Herkunftsbezeichnungen, wie z.B. «Swiss 
Made». Es zeigt sich, dass diese Begriffe wegen ihrer Werbekraft häufig unge­
rechtfertigt verwendet werden. Bei den Uhren betrifft dies insbesondere «Ge­
neva », was als Synonym für hohen Standard gilt. 

- Wenig Beschwerden betreffen das Urheberrechtsgesetz. 

3. Wertung und Ausblick 

3.1. Konsequenzen für die Messe 

Nach siebenjähriger Tätigkeit kann festgestellt werden, dass das Panel und seine 
Vorgehensweise bei den Ausstellern weitgehend bekannt und akzeptiert sind. Die 
anfänglichen Schwierigkeiten, Unterschriften unter die Reverse zu erlangen, sind 
einer Bereitschaft zur umgehenden Unterzeichnung gewichen. Im Sinne einer Vor­
wirkung lässt sich auch feststellen, dass fragwürdige Objekte oft gar nicht an die 
Messe mitgenommen werden. Teilweise wird jedoch versucht, die im Verborgenen 
gehaltenen möglichen Beschwerdeobjekte nur ausgewählten Kunden zu präsen­
tieren. 

3.2. Zur Bedeutung der Reverse 

Die Reverse entsprechen dem Verbot, die beanstandeten Waren während der Mes­
se, innerhalb des Messeareals anzubieten, feilzuhalten und zu verkaufen. Die prak­
tische Wirkung geht jedoch, wie sich vermehrt zeigt, in der Praxis häufig weiter. Die 
Unterzeichnung der Reverse wird vom Beschwerdeführer zum Anlass genommen, in 
Verhandlungen mit seinem Kontrahenten zu einer allgemeinen Regelung (dauernd, 
weltweit) zu gelangen. Im hiervor erwähnten Fall Mondaine / Monteine verpflichte­
te sich die Beschwerdebeklagte, ihre Marke in «Monten » abzuändern. 

Oft geht es bei Beschwerden gegen eher unbedeutende Händler lediglich darum, 
zu erfahren, wer die Produzenten eines beanstandeten Produktes sind. 

Ferner wurde beobachtet, dass in den wenigen nach der Messe gerichtlich einge­
klagten Fällen die Gerichte auf die Entscheide des Panels als Expertenäusserungen 
abstellen. 
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3.3. Ausblick 

Durch die Schaffung dieses Expertengremiums hat die Schweizer Mustermesse 
zweifellos die konsequente Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte mit einer kon­
stanten Rechtsprechung erleichtert. 

Die Entwicklung des nationalen und europäischen Immaterialgüterrechts wird 
von der Basel/EUSM und vom Panel mit Interesse verfolgt. Das Panel hatte bis 
jetzt noch nicht Stellung zu nehmen zu Fragen des anwendbaren Rechts nach 
schweizerischem oder ausländischem internationalen Privatrecht. 



Anhang: Übersicht über die vom PANEL behandelten Fälle 

1985 1986 1987 1988 1989 

- Beschwerden 20 18 41 37 50 
- Reverse 14 13 27 28 26 
- Abgewiesen, inkl. 2 3 8 4 10 

Nicht-Eintretungen 
- Vergleich / Rückzug 4 2 6 5 14 

- Feststellungsentscheide - - - 7 4 

Total behandelte Fälle 20 18 41 44 54 

Aufteilung nach Branchen 

- Uhren 18 15 27 38 42 
- Schmuck 2 3 13 4 12 
- Maschinen, Verpackungen, etc. - - 1 2 -

Aufteilung nach Schutzrechten 

- Muster und Modell 19 12 37 33 33 
- Marken / Firmen 1 3 - 1 2 
- Erfindungspatente - 3 - 1 3 
- Unlauterer Wettbewerb - 2 8 8 5 
- Persönlichkeitsrecht, - - - 4 -

Herkunftsbezeichnungen, etc. 

(Mehrfachnennungen möglich) 

1990 1991 

26 30 
24 22 
2 5 

- 3 
8 2 

34 32 

26 27 
6 5 
2 -

27 27 
3 7 
3 1 
3 9 
- 1 

Total 

222 

154 
34 

34 
21 

243 

193 
45 
5 

188 
17 
11 
35 
5 

t;..l 

'° 
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Schweizerische Rechtsprechung / Jurisprudence suisse 

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

Art. 951 Abs. 2 OR, Art. 29 Abs. 2 ZGB - «AVIA» 

- Das Firmenrecht schützt die Firma nicht nur gegenüber dem Konkurrenten, 
sondern gegenüber jedermann (E. 1). 

- Die neue Firma «Aviatour AG» ist im Hinblick auf die älteren Firmen von 
Mitgliedern der AVIA-Gruppe sowohl firmenrechtlich wie namensrechtlich zu 
beanstanden (E. 2 und 3). 

- Le droit des raisons de commerce protege la raison a l'egard non seulement 
des concurrents mais aussi de tout tiers (c. 1). 

- II existe un risque de conf usion - tant en droit des raisons de commerce que 
selon le droit au nom - entre /es raisons d'entreprises membres du groupe AVIA 
et /a raison posterieure «AVJATOUR AG». 

BGer, I. Zivilabt. vom 23. April 1991 i.S. AVIATOUR AG ca. AVIA Mineralöl 
AG, AVIA-Autobahn-Service Winterthur AG, AVIA Vereinigung unabhängiger 
Schweizer Importeure von Erdölprodukten, AVIA International, EURAVIA AG 
und AVIA International Investments AG (im Verfahren nach Art. 60 Abs. 2 OG). 

Zur AVIA-Gruppe, die in der Schweiz vor allem durch den Vertrieb von Benzin 
bekannt geworden ist, gehören die am 18. Januar 1960 im Handelsregister einge­
tragene AVIA Mineralöl AG (Klägerin !), die AVIA-Autobahn-Service Winter­
thur AG (Klägerin 2), eingetragen am 18 . Oktober 1968, die AVIA Vereinigung 
unabhängiger Schweizer Importeure von Erdölprodukten (Klägerin 3), eine seit 
dem 11. November I 932 im Handelsregister eingetragene Genossenschaft, die 
AVIA International (Kläger 4), ein Verein mit Eintragedatum vom 19. April 1960 
sowie die Euravia AG (Klägerin 5) und die AVIA International Investments AG 
(Klägerin 6), die am 12. Februar 1974 bzw. am 5. Januar 1972 im Handelsregister 
eingetragen worden sind. Die Kläger 1, 3 und 4 haben ihren Sitz in Zürich, die 
Klägerin 2 in Winterthur und die Klägerinnen 5 und 6 in Zug. Statutarischer Zweck 
der Handelsgesellschaften der Gruppe ist im wesentlichen der Handel mit Erdöl 
und Erdölprodukten oder Autozubehör, insbesondere unter der Marke AVIA, der 
Betrieb einer Autobahnraststätte (Klägerin 2), die Koordination und Förderung der 
kommerziellen Tätigkeit von Gesellschaften der AVIA-Gruppe auf internationaler 
Ebene (Klägerin 5) sowie die Beteiligung an Gesellschaften der Mineralölbranche 
und an Immobiliengesellschaften für Tankanlagen, Service-Stationen, Gaststätten 
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und Motels (Klägerin 6) . Die Klägerin 3 bezweckt die Interessenwahrung sowie die 
Förderung der Aktivitäten ihrer Mitglieder unter der Kollektivmarke AVIA und 
anderen Verbandszeichen. Der Kläger 4 schliesslich will die Interessen der freien 
Importeure, Produzenten und Händler von Mineralölprodukten unter der Marke 
Avia fördern und insbesondere diese Marke im Bereich der Hotel- und Fahrzeug­
branche verbreiten. 

Die Aviatour AG mit Sitz in Wallisellen ist seit dem 30. Dezember 1988 im Han­
delsregister eingetragen. Ihr Zweck ist im wesentlichen das Betreiben von Reise­
agenturen in der Schweiz und im Ausland, der Erwerb von Hotels und anderen 
touristischen Einrichtungen sowie der Förderung des Luft-, Land- und Seeverkehrs. 
Es handelt sich um eine Tochtergesellschaft der Aviatour International SA, Luxem­
burg, die ihrerseits eine Tochtergesellschaft der früher gegründeten und im Touris­
musgeschäft tätigen italienischen Aviatour ltalia S.p.A. ist. 

Nachdem die erwähnten Mitglieder der AVIA-Gruppe die Aviatour AG im Ja­
nuar 1989 erfolglos dazu aufgefordert hatten, den Bestandteil «Avia» aus der Firma 
zu entfernen, reichten sie im Mai 1989 beim Handelsgericht des Kantons Zürich 
Klage ein. Sie stellten gestützt auf Firmen- und Namensrecht den Antrag, die Be­
klagte zu verpflichten, den Ausdruck «Avia» aus der Firma zu entfernen, und ihr 
zu verbieten, diesen Ausdruck als Firma oder sonst in irgendeinem Zusammenhang 
mit ihrer geschäftlichen Tätigkeit zu verwenden. 

Mit Urteil vom 30. Oktober 1990 verbot das Handelsgericht der Beklagten, den 
Ausdruck «Avia » in irgendeinem Zusammenhang als Firma oder Bestandteil einer 
so lchen oder sonst in irgendeinem Zusammenhang mit ihrer geschäftlichen Tätig­
keit zu verwenden. Das Gericht verpflichtete die Beklagte zudem dazu, innerhalb 
einer Frist von dreissig Tagen seit Rechtskraft seines Urteils das Handelsregister­
amt des Kantons Zürich um die Entfernung des Ausdrucks «Avia» aus ihrer Firma 
zu ersuchen . 

Mit der vorliegenden Berufung beantragt die Beklagte, das Urteil des Handels­
gerichts aufzuheben und die Klage abzuweisen, eventuell das angefochtene Urteil 
insoweit aufzuheben, als es die Verwendung des Ausdruckes «Avia» in irgendeinem 
Zusammenhang mit ihrer geschäft lichen Tätigkeit verbiete. Die Kläger schliessen 
auf Abweisung der Berufung. 

Das Bundesgericht zieht in Erwägung: 

1.- Die Firma einer Aktiengesellschaft muss sich von jeder in der Schweiz ein­
getragenen Firma deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2 OR) . Andernfalls kann 
die ältere Gesellschaft gegen die jüngere auf Unterlassung der weiteren Führung der 
Firma klagen (Art. 956 Abs. 2 OR). Die Unterlassungsklage setzt kein Wettbewerbs­
oder Konkurrenzverhältnis zwischen den Gesellschaften voraus, diese müssen somit 
nicht in der gleichen Geschäftsbranche tätig sein. Dagegen werden im Fall, dass die 
Gesellschaften miteinander im Wettbewerb stehen oder sich aus einem anderen 
Grund an die gleichen Kundenkreise wenden, nach der Rechtsprechung des Bundes­
gerichts strengere Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen gestellt als 
beim Fehlen eines Wettbewerbsverhältnisses (BGE 97 II 235 E. 1 mit Hinweisen) . 
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Mit der Berufung macht die Beklagte geltend, der Schutz einer älteren Firma 
dürfe nicht massgeblich von der Verwechslungsgefahr abhängig gemacht werden, 
sondern es müsse die unterschiedliche oder gleiche wirtschaftliche Tätigkeit die 
gewichtigere, wenn nicht gar die entscheidende Rolle spielen. Der gleiche Einwand 
ist seit längerer Zeit auch in der Literatur gegenüber der Praxis des Bundesgerichts 
erhoben worden ( Yves Genre, Das Branchensystem im Firmenrecht, Diss. Zürich 
1970, S. 86 ff.; Pedrazzini, in FS für Wolfhart Friedrich Bürgi, S. 301; Patrick 
Troller, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, Diss. Bern 
1979, S. 64 f.; Patry, SPR Bd. VIll/1, S. 167 f.; vgl. auch Franroise Trümpy-Waridel, 
Le droit de Ja personnalite des personnes morales et en particulier des societes 
commerciales, Diss. Lausanne 1986, S. 211). Das Bundesgericht hat diese Kritik 
indessen in mehreren Urteilen zurückgewiesen und an seiner Rechtsprechung fest­
gehalten. In BGE 97 II 237 hat es zwar ausgeführt, im konkreten Fall brauche nicht 
auf die Kritik eingegangen zu werden; es hat jedoch präzisiert , jedenfalls sei nicht 
allein massgebend, auf welchen Gebieten die Gesellschaften gerade tätig seien, 
sondern es müsse auch berücksichtigt werden, welche Zwecke sie nach den Statuten 
verfolgen können . 

In BGE 100 II 226 E. 2 hat das Bundesgericht sodann in Bestätigung früherer 
Entscheide darauf hingewiesen, dass dem Firmenschutz nicht vor allem wettbe­
werbsrechtliche Gesichtspunkte zugrunde liegen. Das Gebot deutlicher Unter­
scheidbarkeit dient nicht nur der Ordnung des Wettbewerbs, sondern will die zu­
erst im Handelsregister eingetragene Gesellschaft um ihrer Persönlichkeit und ihrer 
gesamten Geschäftsinteressen willen vor Verletzungen bewahren sowie das Publi­
kum, zu dem neben den Geschäftskunden auch Dritte gehören, vor Irreführung 
schützen. Das verkennen die Kritiker der Praxis des Bundesgerichts, welche die 
wettbewerbsrechtliche Komponente des Firmenschutzes zu stark in den Vorder­
grund rücken. In einem späteren Urteil vom 29. Mai 1984 (veröffentlicht in SMI 
1985, S. 59 ff.) hat das Bundesgericht an seiner Praxis mit der Begründung festge­
halten, sie entspreche allein dem Sinn und Zweck der Gesetzesvorschriften über 
die Bildung der Firma. Hingewiesen wurde zudem auf die Zustimmung von Kum­
mer (ZBJV 109/ 1973, S.146f., 112/ 1976, S. 160f.) und auf ein Urteil des Kantons­
gerichts St. Gallen, das die Kritik ebenfalls für unbegründet erklärt hat (GVP 1978 
Nr. 17, S. 48 ff.). In einem Urteil vom 29. März 1988 (veröffentlicht in SMI 1989, 
S. 38 ff.) hat das Bundesgericht schliesslich seine Rechtsprechung wiederum be­
stätigt. Betont wurde erneut, dass Gegenstand des Firmenschutzes das Recht einer 
Unternehmung auf ihren Namen sei. Geschützt wird dieser Name aber nicht nur 
gegenüber dem Konkurrenten, sondern gegenüber jedermann. Das entspricht im 
übrigen den Bedürfnissen der heutigen Wirtschaft, da viele Unternehmen und be­
sonders Unternehmensgruppen ihre Geschäftstätigkeit diversifizieren wollen, was 
dazu führt, dass Gesellschaften, die gestern noch in verschiedenen Branchen tätig 
waren, heute bereits direkte Konkurrenten sein können. 

Auch im vorliegenden Fall besteht kein Anlass, von dieser Rechtsprechung abzu­
weichen. Das gilt um so mehr, als einzelne Mitglieder der AVIA-Gruppe nach ihrem 
statutarischen Zweck in der Tourismusbranche tätig sein können. Die unter den 
Parteien streitige Frage, ob sie dies im Gebiet der Schweiz auch tatsächlich tun, 
kann offen bleiben, da - wie bereits erwähnt - gemäss der Praxis des Bundesge-
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richts eine Überschneidung der Geschäftsbereiche nach dem statutarischen Zweck 
genügt. Insoweit verstösst der Entscheid der Vorinstanz entgegen der Rüge der Be­
klagten nicht gegen Bundesrecht. Anzufügen ist im übrigen, dass das Argument 
einer Harmonisierung mit dem UWG (vgl. dazu Genre, a .a.O. , S. 89 f.) hinfällig 
geworden ist, denn das heute geltende revidierte UWG ist nach dem Willen des 
Gesetzgebers auch dann anwendbar, wenn kein Wettbewerbsverhältnis besteht (vgl. 
zur Publikation bestimmtes Urteil des Kassationshofes des Bundesgerichts vom 
18. März 1991). 

2.- Die Beklagte macht im weitem geltend, ihre Firma könne nicht mit den 
Firmen der Mitglieder der AVIA-Gruppe verwechselt werden, weil in ihrer Firma 
der Bestandteil «Avia» einzeln - aber auch in Verbindung mit dem Begriff «tourn -
als sachbezogener Hinweis aufgefasst werde, während die Buchstabenfolge «AVIA » 
in den Firmen der Kläger als blosse Phantasiebezeichnung zu betrachten sei. 

a) Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, ist eine Rechtsfrage, welche das Bun­
desgericht im Berufungsverfahren frei prüft (BGE 95 II 458 E . 1). Dabei vergleicht 
es die Firmen in ihrer Gesamtheit; doch kommt Bestandteilen, die durch ihren 
Klang oder Sinn hervorstechen, erhöhte Bedeutung zu, weil sie in der Erinnerung 
besser haften bleiben und im mündlichen und schriftlichen Verkehr oft allein ver­
wendet werden. Auch genügt es nicht, dass die Firmeri bei aufmerksamem Ver­
gleich unterscheidbar sind; sie müssen vielmehr in der Erinnerung deutlich ausein­
ander gehalten werden können (BGE 97 II 235 f. mit Hinweisen; zit. Urteil vom 
29. März 1988 E. 3 in SM! 1989, S. 39/ 40). 

b) Das Bundesgericht hat sich bereits in zwei Entscheiden vom 6. Januar 1981 
mit der Buchstabenfolge «Avia» als Bestandteil einer Firma befasst (teilweise pu­
bliziert in Mitt. 1982 181 : Avia/Avio-Leasing) und dazu ausgeführt, für sich allein 
werde sie vom Publikum nicht als Sachbezeichnung verstanden . Daran hat sich 
nichts geändert. Der Ausdruck «Avia» in einer Firma wird zwar wegen den gemein­
samen Silben «Avia» gedanklich mit dem deutschen Fremdwort «Aviatik» oder 
den französischen und italienischen Substantiven «aviation» und «aviazione» asso­
ziiert; zur Sachbezeichnung wird er dadurch aber nicht, da er für sich allein sprach­
lich keine solche Bedeutung hat. Das gilt entgegen der Behauptung der Beklagten 
auch für den Ausdruck als Ganzes, welcher aus der Verbindung von «Avia» mit 
dem fran zösischen oder englischen Sachbegriff «tourn entsteht. Eine Anspielung 
auf eine Tätigkeit im Bereich des Flugtourismus ist zwar vorhanden; die Wortver­
bindung als Ganzes wird aber deswegen nicht zur Sachbezeichung. Es handelt sich 
vielmehr um einen Phantasienamen, welchem der Bestandteil «Avia» - gleich wie 
bei den Firmen der Kläger - das Gepräge gibt, während das Wort «tourn wenig 
kennzeichnungskräftig ist, weil es als Bestandteil von Firmen der Touristikbranche 
weit verbreitet ist, wie die Vorinstanz zutreffend festhält. Richtig ist schliesslich 
auch die Meinung der Vorinstanz, dass wegen der Bekanntheit des Firmenbestand­
teils «Avia» in der ganzen Schweiz und seiner Zuordnung zu den Mitgliedern der 
AVIA-Gruppe beim schweizerischen Publikum der Eindruck erweckt wird, die 
Beklagte gehöre ebenfalls zu dieser Gruppe. Soweit dieser Beurteilung Feststel­
lungen über tatsächliche Verhältnisse zugrunde liegen, sind sie von der Beklagten 
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denn auch gar nicht angefochten worden. Das Bundesgericht hat deshalb von der 
gleichen tatsächlichen Grundlage auszugehen (Art. 55 Abs. 1 lit. d und Art. 63 
Abs.2 OG). 

c) An dieser Rechtslage ändern die Verbindungen der Beklagten zu ihrer Mutter­
gesellschaft in Italien oder Luxemburg nichts, wie ein Vergleich mit der Regelung 
für Zweigniederlassungen von ausländischen Unternehmen zeigt, bei denen eine 
noch grössere Abhängigkeit von der Muttergesellschaft besteht. Nach Lehre und 
Rechtsprechung müssen auch die Firmen solcher Niederlassungen die Anforde­
rungen von Art. 951 Abs. 2 OR erfüllen (BGE 102 Ib 18 E. 1, III E. 2 je mit Hin­
weisen) . Nötigenfalls hat die ausländische Gesellschaft ihre Firma zu ändern (BGE 
90 II 201). 

d) Aus diesen Gründen ist eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 951 
Abs. 2 OR zu bejahen. Die Vorinstanz hat die Beklagte deshalb zu Recht ange­
wiesen, das Handelsregisteramt um Entfernung des Ausdrucks «Avia» aus ihrer 
Firma zu ersuchen. Nicht gegen Bundesrecht verstösst auch das der Beklagten zu­
sätzlich auferlegte Gebot, zukünftig den Ausdruck «Avia» als Firma oder Bestand­
teil einer solchen nicht mehr zu verwenden. 

3.- Nach Auffassung des Handelsgerichts können sich die Kläger auch auf den 
Namensschutz gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB stützen und der Beklagten verbieten 
lassen, den Ausdruck «Avia» in irgendeinem Zusammenhang mit ihrer geschäft­
lichen Tätigkeit zu verwenden. Die Beklagte hält dagegen ein solches Verbot für 
rechtswidrig und unverhältnismässig. Sie wendet mit der Berufung ein, beim Na­
mensschutz seien auch die auf dem Spiel stehenden Interessen zu berücksichtigen; 
während aber auf seiten der Kläger kein rechtlich schützenswertes Interesse an 
einem Verbot bestehe, sei sie als Tochtergesellschaft der Aviatour Italia S.p.A. dar­
auf angewiesen, mit deren Namen versehene Kataloge sowie Reise- und Ferien­
arrangements unter der Herkunftsbezeichnung «Aviatour» oder «Aviatour-Gruppe» 
vertreiben zu können . 

a) Zu Recht unbestritten ist, dass der Namensschutz gemäss Art. 29 Abs. 2 ZGB 
nicht nur natürlichen, sondern auch juristischen Personen zusteht. Dieser Schutz 
setzt nach ständiger Rechtsprechung eine unbefugte, d.h. in Beeinträchtigung schüt­
zenswerter Interessen erfolgte Namensanmassung voraus. Als Namensanmassung 
wird nicht nur die Verwendung des vollen Namens eines andern betrachtet, sondern 
schon die Übernahme des Hauptbestandteils dieses Namens. Es genügt sodann wie 
im Firmenrecht eine Verwechslungsgefahr; dass tatsächlich Verwechslungen statt­
gefunden haben, ist nicht erforderlich. Ebensowenig setzt die Durchsetzung des 
Namensrechts die Beeinträchtigung vermögenswerter Interessen voraus; auch ide­
elle Interessen sind geschützt (BGE 116 II 469 E. 3b mit Hinweisen). 

b) Dass sich der Beklagte mit dem Gebrauch des Ausdrucks «Avia» im Ge­
schäftsverkehr eine Namensaneignung zuschulden kommen lässt, weil sie damit 
den Bestandteil verwendet, welcher den Firmen oder Namen der Kläger das Ge­
präge gibt, kann nicht in Abrede gestellt werden. Es gelten insoweit die gleichen 
Grundsätze wie im Firmenrecht (BGE 80 II 146 E. 3b mit Hinweis), weshalb auf 
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die vorangehende Erwägung 2 verwiesen werden kann. Nach der Rechtsprechung 
des Bundesgerichts ist sodann ein schutzwürdiges Interesse des Namensträgers ins­
besondere dann gegeben, wenn er wegen der Namensaneignung durch Gedanken­
verbindungen in nicht vorhandene Beziehungen hineingestellt wird, die er ablehnt 
und vernünftigerweise auch ablehnen darf (BGE 112 II 371, 102 II 308 je mit Hin­
weisen). Wie bereits festgehalten, ist davon auszugehen, dass der Ausdruck «Avia» 
in der ganzen Schweiz bekannt ist und der AVIA-Gruppe zugeordnet wird. Die Ge­
fahr und Wahrscheinlichkeit, dass auch die Beklagte vom schweizerischen Publi­
kum mit dieser Gruppe in Verbindung gebracht wird, liegt deshalb auf der Hand. 
Eine solche Verbindung lehnen die Kläger aber zu Recht ab, da sie ein vermögens­
wertes Interesse daran haben, den durch die AVIA-Gruppe geschaffenen Bekannt­
heitsgrad des Ausdruckes «Avia» für eigene Zwecke auszunützen. Auch in diesem 
Zusammenhang ist nicht entscheidend, ob einzelne der Kläger tatsächlich im Gebiet 
der Schweiz in der Tourismusbranche tätig sind, sondern es genügt die Möglichkeit 
einer solchen Betätigung gemäss statutarischem Zweck. 

Diesem berechtigten Freihaltebedürfnis der Kläger stehen keine höherwertigen 
Interessen der Beklagten entgegen. Ihr wird mit dem Verbot, den Ausdruck «Avia» 
im Geschäftsverkehr zu gebrauchen, weder die Betätigung in der Tourismusbranche 
überhaupt verunmöglicht noch wird sie daran gehindert, die gleichen Dienstlei­
stungen wie ihre italienische Muttergesellschaft anzubieten, solange die Zugehörig­
kei t zu dieser Gesellschaft nicht dadurch angezeigt wird, dass sie gegenüber dem 
schweizerischen Publikum den Ausdruck «Aviatourn verwendet. 

c) Im übrigen geht es nicht an, die Beklagte nur wegen der Zugehörigkeit zu einer 
ausländischen Unternehmensgruppe rechtlich bevorzugt zu behandeln, worauf die 
Billigung ihres Standpunktes aber hinauskäme. Nach ihren eigenen Angaben geht 
nämlich das Entstehen ihrer Muttergesellschaft auf das Jahr 1965 zurück. In jenem 
Zeitpunkt waren aber einzelne der Kläger bereits im Handelsregister eingetragen; 
die Gründung der «AVIA Vereinigung unabhängiger Schweizer Importeure von 
Erdölprodukten» geht sogar auf das Jahr 1932 zurück. Es ist deshalb anzunehmen, 
dass sich die AVIA-Gruppe schon im Jahre 1965 der Verwendung der Firma oder 
des Namens «Aviatourn durch eine schweizerische Gesellschaft widersetzt hätte. 
Die Betrachtungsweise der Beklagten läuft somit darauf hinaus, die Massgeblich­
keit der zeitlichen Priorität, eines Grundprinzipes sowohl des Firmen- wie des 
Namensrechts, in Frage zu stellen. Auch aus diesem Grund ist der Entscheid des 
Handelsgerichts nicht zu beanstanden. 

Der Vergleich mit einer schweizerischen Gesellschaft ohne Beziehungen zum Aus­
land zeigt zudem, dass die von der Beklagten beanstandeten Auswirkungen - ins­
besondere die Monopolisierung des Ausdruckes «Avia» durch die Kläger - zwangs­
läufig mit der gesetzlichen Regelung des Namensschutzes verbunden sind und 
deshalb nicht als unverhältnismässig bezeichnet werden können; denn auch eine 
schweizerische Gesellschaft, die nicht mit einer ausländischen Unternehmens­
gruppe verbunden ist, müsste sich den gleichen Einschränkungen wie die Beklagte 
unterziehen. 

d) Aufgrund dieser Erwägungen ist die Berufung insgesamt abzuweisen und das 
angefochtene Urteil auch insoweit zu bestätigen, als der Beklagte damit verboten 
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worden ist, den Ausdruck «Avia» in irgendeinem Zusammenhang mit ihrer ge­
schäftlichen Tätigkeit zu verwenden. 

Art. 44 Abs. I HRegV - «SPEAK FOR YOURSELF» 

- Das Bundesgericht tritt in konstanter Praxis auf Verwaltungsgerichtsbeschwer­
den gegen Erklärungen des Amtes über die Zulässigkeit beabsichtigter Eintra­
gungen ein (E. 2). 

- Art. 44 Abs. 1 HRegV untersagt nur solche Firmen, die ausschliesslich oder 
zum mindest vorwiegend Reklamecharakter haben (E. 3). 

- Die Firma «Speak for yourselj AG» erweckt nicht den Eindruck, das so be­
zeichnete Unternehmen sei besonders wichtig, gross oder leistungsfähig (E. 4). 

- Selon la jurisprudence constante du tribunal federa/, !es avis prea/ables de 
/'office federa/ du registre du commerce relatifs ii des decisions futures sur la 
/iceite d'inscriptions envisagees peuvent faire l'objet d'un recours de droit ad­
ministratif (c. 2). 

- L'article 44 alinea 1 ORC interdit seulement !es raisons de commerce qui ser­
vent exclusivement de reclame ou au moins de far;on preponderante (c. 3). 

- La raison «Speak for yourselj AG» ne suscite pas /'impression que /'entreprise 
ainsi designee est particulierement importante, grande ou efficace (c. 4). 

BGer, 1. Zivilabt. vom 12. März 1991. 

Mit Eingabe vom 3. August 1990 ersuchte Frau U. das Eidgenössische Amt für 
das Handelsregister um Überprüfung der Zulässigkeit der Firma «Speak for Your­
self AG » für eine von ihr zu gründende Aktiengesellschaft mit dem Zweck der 
Schulung von Führungskräften im öffentlichen Auftreten. Am 27. August 1990 
teilte das Amt Frau U. mit, dass es sich um einen «rein reklamehaften, monopoli­
sierenden Slogan », nicht jedoch um eine individualisierende Firmenbezeichnung 
handle, weshalb die Eintragung nicht genehmigt werden könne. 

Frau U. führt gegen diese Mitteilung Verwaltungsgerichtsbeschwerde und bean­
tragt, die Verfügung aufzuheben und das Amt anzuweisen, die Firma «Speak for 
Yourself AG » zuzulassen, eventuell die Eintragungsfähigkeit dieser Firma festzu­
stellen. Das Amt hat eine Vernehmlassung eingereicht, ohne aber Antrag zu stellen. 

Das Bundesgericht zieht in Erwägung: 

2.- Verfügungen des Amtes unterliegen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde 
(Art. 5 HRegV). Die angefochtene Mitteilung vom 27 . August 1990 wird vom Amt 
in der Rechtsmittelbelehrung als beschwerdefähige Verfügung im Sinne von Art. 5 
VwVG bezeichnet, gegen welche die Verwaltungsgerichtsbeschwerde offenstehe. 
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Dass das Amt seine Mitteilung als beschwerdefähige Verfügung betrachtet, vermag 
keinen Rechtsmittelweg zu schaffen, den das Gesetz nicht vorsieht (BGE III lb 153 
E. !). Über die Zulässigkeit eines Eintrags hat nämlich in erster Linie der Handels­
registerführer und nicht das Amt zu befinden (Art. 940 und 955 OR, Art. 21 
HRegV). Nach der Ordnung von Art. 115 ff. HRegV setzt die nachträgliche Geneh­
migung durch das Amt eine vom Handelsregisterführer zugelassene Eintragung 
voraus; eine Ausnahme besteht nach Gesetz nur für nationale, territoriale und 
regionale Firmenbezeichnungen, die vom Handelsregister erst nach vorgängiger 
Bewilligung des Amtes eingetragen werden dürfen (Art. 944 Abs. 2 OR, Art. 45 und 
46 HRegV). 

Indem das Amt vor der Eintragung im Handelsregister die Vereinbarkeit der 
Firma «Speak for Yourself AG» mit den Zulässigkeitsvoraussetzungen von Art. 944 
Abs. 1 OR und dem Reklameverbot von Art. 44 Abs. 1 HRegV überprüft und das 
Ergebnis in einem als Verfügung bezeichneten Entscheid festhält, setzt es sich über 
diese Ordnung hinweg. In konstanter Praxis tritt das Bundesgericht indessen auf 
Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen Erklärungen des Amtes über die Zulässig­
keit beabsichtigter Eintragungen ein. Die Qualifikation derartiger Erklärungen als 
beschwerdefähige Verfügungen im Sinne von Art. 5 VwVG lässt sich damit recht­
fertigen, dass das Amt damit klar bekundet, es werde eine vom Handelsregister­
führer zugelassene Eintragung nicht genehmigen (vgl. BGE 114 lb 191 E. la). Es 
würde einen Leerlauf bedeuten, auf Verwaltungsgerichtsbeschwerden gegen solche 
Erklärungen nicht einzutreten und zu verlangen, dass zunächst beim Handelsregi­
ster um Eintragung ersucht werde. 

Nicht zulässig ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde hingegen insoweit, als die 
Beschwerdeführerin das Amt angewiesen haben will, die Firma zuzulassen. Über 
die Eintragung entscheidet nach dem Gesagten der Handelsregisterführer. Im Hin­
blick auf den vom Amt nach erfolgter Eintragung zu treffenden Genehmigungs­
entscheid ist jedoch das Eventualbegehren auf Feststellung der Eintragungsfähig­
keit zulässig. 

3.- Aktiengesellschaften können ihre Firma unter Wahrung der allgemeinen 
Grundsätze der Firmenbildung frei wählen (Art. 950 Abs. 1 OR). Neben dem ge­
setzlich vorgeschriebenen wesentlichen Inhalt darf jede Firma Angaben enthalten, 
die auf die Natur des Unternehmens hinweisen oder eine Phantasiebezeichnung 
darstellen, sofern der Inhalt der Firma der Wahrheit entspricht, keine Täuschungen 
verursachen kann und auch keinem öffentlichen Interesse zuwiderläuft (Art. 944 
Abs. 1 OR). 

a) Primäre Aufgabe der Firma ist es, ein Unternehmen zu kennzeichnen und 
von andern zu unterscheiden. Mit diesem Zweck unvereinbar ist eine Firma, deren 
Bestandteile nur dazu bestimmt sind, ein Unternehmen als wichtig, gross oder 
leistungsfähig hinzustellen (BGE 114 II 286 mit Hinweisen). Dementsprechend ver­
bietet Art. 44 Abs. 1 HRegV, nur der Reklame dienende Bezeichnungen in eine Fir­
ma aufzunehmen. Bereits aus dem Wortlaut ergibt sich jedoch, dass nicht die Wer­
bewirksamkeit einer Firma an sich schon ihrer Eintragung entgegenstehen kann; 
ein Unternehmen beim Publikum bekannt und beliebt zu machen, ist neben der 
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Individualisierung eine durchaus anerkannte Funktion der Firma (Patry, Schweiz. 
Privatrecht, Bd. Vlll/1, S. 156). Die grundsätzliche Zulässigkeit werbekräftiger 
Firmeninhalte lässt sich auch aus der Handels- und Gewerbefreiheit (Art. 31 BV) 
ableiten, die das Recht auf freie Kennzeichnung mit umfasst. Untersagt sind deshalb 
nach Art. 44 Abs. 1 HRegV nur solche Firmen, die ausschliesslich oder zumin­
dest vorwiegend Reklamecharakter haben und damit nicht ihrem primären Zweck 
dienen, das Unternehmen zu individualisieren (His, N. 97 zu Art. 944 OR; Roland 
Bühler, Firmenfunktionen und Eintragungsfähigkeit von Firmen, Der bernische 
Notar 1987/ 48, S. 30). 

Dass sich die bundesgerichtliche Praxis regelmässig nicht mit der Reklamehaftig­
keit auseinandersetzt, sondern ausdrücklich oder stillschweigend davon auszuge­
hen pflegt, eine bestimmte Bezeichnung sei nicht bloss unwahr und täuschend im 
Sinne von Art. 944 Abs. 1 OR, sondern auch reklamehaft gemäss Art. 44 Abs. 1 
HRegV (Urteil vom 24. Januar 1984 E. 1 und 2, publ. in SMI 1986, S. 293 ff.; BGE 
107 II 250f. E.2, 106 II 353 E. I und 355, 102 lb 113, 95 I 279ff., 94 1 615, 87 I 
308 f., 85 I 131 f. E. 2), darf nicht zur Annahme verleiten, nur zugleich unwahre 
oder täuschende Angaben könnten reklamehaft sein. Auch wahre, sachliche und 
nicht täuschende Angaben sind verboten, wenn sie einzig oder zur Hauptsache der 
Reklame dienen (His, N. 98 zu Art. 944 OR). Der gesetzmässigen Best immung von 
Art. 44 HRegV (zitiertes Urteil vom 24. Januar 1984 E. 2) bedürfte es nicht, wenn 
lediglich unwahre und täuschende Firmen untersagt wären, sind diese doch bereits 
durch Art. 944 Abs. 1 OR verboten (Bühler, a.a.O., S. 32). 

b) Aus der Funktion der Firma, ein Unternehmen zu kennzeichnen, ergibt sich 
sodann, dass Firmen, deren alleiniger Inhalt aus reinen Sachbegriffen des Gemein­
gebrauchs besteht, mangels genügender Kennzeichnungskraft nicht eintragungs­
fähig sind (BGE 101 lb 368 f.; zurückhaltend BGE 114 II 286 f.). Für die Unzuläs­
sigkeit solcher Firmen spricht entscheidend das im öffentlichen Interesse liegende 
und damit nach Art. 944 Abs. 1 OR zu berücksichtigende Freihaltebedürfnis (Des­
semontet, La jurisprudence recente sur la formation des raisons sociaies, in: Der 
Schweizer Treuhänder, 1985, S. 220; Kummer, ZBJV 1977 / 113, S. 224 f.) sowie 
Art. 950 Abs. 1 OR, wonach Sachangaben nur neben dem vom Gesetz vorgeschrie­
benen wesentlichen Inhalt der Firma zugelassen sind (BGE 101 Ib 368). Dement­
sprechend betrachtete das Bundesgericht in BGE 101 lb 361 Nr. 63 die Firma «In­
kasso AG » als unzulässige Sachbezeichung, während es in BGE 114 II 284 Nr. 50 
die Firma «Aero ieasing SA» anerkannte, da «Aero» die unternehmerische Tätig­
keit des Flugzeugleasings nur andeute und andere Tätigkeiten nicht ausschliesse, 
wie dies bei den Bezeichnungen «Avionleasing» oder «Autoleasing» der Fall wäre. 

4.- Dass die Firma «Speak for Yourself AG » im Sinne von Art. 944 Abs. 1 OR 
wahrheitswidrig wäre oder beim normal aufmerksamen Durchschnittsleser, auf den 
es ankommt (BGE 114 II 287 E. 2b), eine Täuschung über die Gesellschaft hervor­
rufen könnte, behauptet auch das Amt nicht. Zu prüfen ist dagegen, ob der Ein­
tragung Art. 44 Abs. 1 HRegV entgegensteht, weil die Bezeichnung nur oder vorwie­
gend der Reklame dient, d.h. ganz oder zur Hauptsache dazu bestimmt ist, das 
Unternehmen als wichtig, gross oder leistungsfähig hinzustellen. Das Amt bejaht 
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dies im wesentlichen mit der Begründung, wie jeder Slogan könne auch das Schlag­
wort «Speak for Yourself» nur reklamehaften Charakter haben und deshalb nicht 
geeignet sein, die Unternehmung zu kennzeichnen . Diese Eignung komme nur einer 
Firma wie «Schule Speak for Yourself AG», «Sprachmethode Speak for Yourself 
AG» oder «Lernsystem Speak for Yourself AG» zu, welche Bezeichnungen denn 
auch ohne weiteres zugelassen würden. 

a) Unzutreffend ist bereits die Annahme, ein Slogan habe notwendigerweise 
reklamehaften Charakter, sei also ausnahmslos eine Werbemassnahme der Wirt­
schaft. Slogans sind Parolen oder einprägsame Redewendungen, die ursprünglich in 
der politischen und erst später auch in der kommerziellen Werbung verwendet wur­
den (Meyers Enzyklopädisches Lexikon, 1977, Bd . 21, S. 823 Stichwort «Slogan»). 

b) Die Bezeichnung «Speak for Yourself AG » erweckt sodann beim Durch­
schnittsleser nicht den Eindruck, bei der dadurch gekennzeichneten Gesellschaft 
handle es sich um ein besonders wichtiges, grosses oder leistungsfähiges Unterneh­
men. Im Gegensatz zu Firmenbestandteilen wie «Industries» (BGE 106 II 352), 
«Overseas» (BGE l02 lb 110), «Centre» (BGE 94 I 606J, «Centern (BGE 94 I 613), 
« International» (BGE 95 I 276; 87 I 305), «Aktion» (zitiertes Urteil vom 24. Januar 
1984), «Exactus», «Securitas», «Fides» (BGE 78 II 459), die auf eine vielfältige 
bzw. weltweite, bedeutende, preisgünstige oder zuverlässige Tätigkeit hinweisen, 

. deutet die Bezeichnung «Speak for Yourself AG» lediglich darauf hin, dass sich eine 
Aktiengesellschaft der Maxime verschrieben hat, dass Menschen, die für sich selbst 
sprechen, d.h. die ihre Anliegen überzeugend präsentieren, mehr Erfolg im Leben 
haben. Damit verspricht die Gesellschaft nicht, besonders erfolgreich zu sein und 
im Vergleich zu Konkurrenzunternehmen bessere oder preisgünstigere Dienstlei­
stungen zu erbringen. Diesbezüglich unterscheidet sich die Firma auch grundlegend 
von den Beispielen des Amtes, die sich in schwer oder nicht überprüfbaren Selbstan­
preisungen erschöpfen, welche Anlass zu Täuschung geben können ( «Spricht für 
sich AG», «Beats the Record AG», «Zwei für eins AG», «Der Möbelhersteller am 
Platz AG»). Die beanstandete Firma enthält auch keinen einzigen Bestandteil, der 
in der vom Amt herausgegebenen Liste «reklameverdächtiger Firmenbestandteile» 
erscheint (abgedruckt bei Eduard Achermann, Reklamehafte Firmen, Der berni­
sche Notar, 1990/591, S. 83-86: u.a. Blitz, Discount, Exclusive, Express, Gemein­
nützig, Grand Vin, Luxus, Minipreis, Spar, Liquidations-, Superdiskont, Top, VIP). 
Hingegen würde die vom Amt als zulässig erachtete Bezeichnung «Schule Speak for 
Yourself AG » insoweit mit seiner Liste kollidieren, als dort die Firmenbestandteile 
«Berufsschule», «Akademie» und «College» als reklameverdächtig verpönt sind. 
Die Bezeichnung «Schule Speak for Yourself AG» erweist sich wie auch die beiden 
anderen vom Amt vorgeschlagenen Bezeichnungen («Sprachmethode Speak for 
Yourself» und «Lernsystem Speak for Yourself») tatsächlich eher als werbeträchtig, 
weil sie den Eindruck hervorrufen, das Unternehmen garantiere dafür, dass Leben­
serfolg durch seriöse Schulung oder mit System und Methode erzielt werde. 

Selbst wenn angenommen würde, die beanstandete Firma weise nicht nur auf die 
Tätigkeit des Unternehmens hin, sondern preise dieses auch als leistungsfähig an, 
indem sie dem Publikum Erfolg im Leben in Aussicht stelle, läge darin noch kein 
Verstoss gegen Art. 44 HRegV, überwiegt doch in der Aussage der kennzeichnende 
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Hinweis auf den Leitsatz, der das Programm des Unternehmens andeutet. So müss­
te auch die sloganartige Firma « Let's go West AG» für ein Reisebüro, das Amerika­
reisen organisiert, zugelassen werden, obwohl nebst dem Hinweis auf die Tätigkeit 
dem Publikum nahegelegt werden könnte, es handle sich um ein Unternehmen mit 
Erfahrung in Amerikareisen. 

c) Für den Fall, dass das Bundesgericht den reklamehaften Charakter der Firma 
«Speak for Yourself AG» verneinen sollte, macht das Amt geltend, die Bezeichnung 
sei monopolisierend und damit ohne Kennzeichnungskraft, weil darin ein freizuhal­
tender Ausdruck des Gemeingebrauchs verwendet werde. Dass «S peak for Your­
self» ein reiner Sachbegriff des Gemeingebrauchs wie «Inkasso», «Autoleasing» 
oder «Avionleasing» wäre, bei dem ein Freihaltebedürfnis bestünde, trifft offen­
sichtlich nicht zu. Das Amt vermag denn auch nicht anzugeben, was im Sprachge­
brauch mit «Speak for Yourself» bezeichnet wird. Die Firma erweckt beim Publi­
kum bloss die Assoziation, dass die so bezeichnete Aktiengesellschaft ihrer Kund­
schaft beizubringen versuche, für sich zu sprechen und damit ihre Anliegen erfolg­
reich durchzusetzen. Dass nach Art. 944 Abs. 1 OR in Firmen, die kennzeichnend 
sein sollen, nur präzise Tätigkeitsumschreibungen zulässig wären, die immer erklä­
rende Zusätze wie «Fabrik, Geschäft, Büro, Schule» enthalten müssten, macht auch 
das Amt nicht geltend; es widersetzt sich vielmehr «reklameverdächtigen» Firmen­
bestandteilen wie «Bank», «Berufsschule», « Börse», «Akademie», «College », 
« Hochschule», « Industrie», «Molkerei » und «Supermarket ». Unbestimmte An­
deutungen auf die Tätigkeit eines Unternehmens haben nach Art. 944 Abs. I OR 
schon deshalb zu genügen, weil die Vorschrift neben nicht näher umschriebenen 
Angaben über die Natur eines Unternehmens sogar Phantasiebezeichnungen zu­
lässt, die zur Tätigkeit des Unternehmens überhaupt keinen Bezug aufweisen. Dass 
schliesslich die Firma einer Aktiengesellschaft abgesehen von bestimmten, zwin­
gend vorgeschriebenen Zusätzen (dazu His, N. 40 zu Art. 944 OR) frei gebildet wer­
den darf, ergibt sich aus Art. 950 Abs. 1 OR. 

Art. 944 Abs. 1, 950 OR, Art. 38 Abs. 1 HRegV - «MÜNSTERKELLEREI» 

- Das firmenrechtliche Wahrheitsgebot beherrscht sowohl die Firmenbezeich­
nung als auch die Firmenführung. 

- In casu verletzt die Firmenbezeichnung «Münsterkel/erei AG» die firmen­
rechtlichen Grundsätze nicht. 

- Le principe de la veracite des raisons de commerce regle aussi bien la denomi­
nation que /'utilisation de /a raison de commerce. 

- In casu, la denomination «Münsterkellerei AG» ne viole pas !es principes regis­
sant !es raisons de commerce. 

BGer, I. Zivilabt. vom 9. April 1991 i.S. Münsterkellerei AG ca. Just izdirektion 
des Kantons Bern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde), publ. in BGE 117/ 1991 II 192. 
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Art. 944 OR, Art. 45-47 HRegV - «WIRTSCHAFTSKAMMER SCHWEIZ 
- AUSTRALIEN» 

- Die Grundsätze der Firmenbildung gelten auch für die Eintragung von Verei­
nen in das Handelsregiste,: 

- Bilaterale schweizerische Handelskammern werden als solche nur eingetragen, 
wenn ihnen eine offizielle oder offiziöse Stellung zukommt. Der Verein «Wirt­
schaftskammer Schweiz - Australien» erfüllt diese Voraussetzungen nicht; 
Ablehnung der Eintragung wegen Täuschungsgefahr. 

- Les principes valant pour la formation des raisons de commerce s'appliquent 
aussi a l'inscription d'associations au registre du commerce. 

- Des chambres de commerce bilaterales suisses ne pourront en tant que tel/es 
eire inscrites au registre que si el/es occupent une position officielle ou offi­
cieuse. L'association «Wirtschaftskammer Schweiz - Australien» ne remplit 
pas ces conditions; rejet de l'inscription en raison du risque de tromperie. 

Urteil der l. Zivilabteilung vom 26. November 1990 i.S. Wirtschaftskammer 
Schweiz - Australien gegen Eidgenössisches Amt für das Handelsregister (Ver­
waltungsgerichtsbeschwerde) (BGE 116 II 605). 
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II. Urheberrecht / Droit d'auteur 

Art. 12 Ziff 1 URG - «OSCAR» 

- Erklärt der Verletzte glaubwürdig, die Verletzung habe nur in einer kurzfristi­
gen lnseratenkampagnefür eine Messe bestanden, so fehlt nach Abschluss die­
ser Messe der Klägerin das Rechtsschutzinteresse am Erlass einer vorsorgli­
chen Massnahme. 

- Die Statue des Oscars ist ein künstlerisches Werk, dessen Wiedergabe nur im 
Rahmen des Urheberrechtsgesetzes gestaltet ist. 

- Si le eile rend vraisemblable que /es actes litigieux ont ete commis seulement 
pendant une breve campagne publicitaire ir l'occasion d'une faire, le requerant 
n'a plus d'interetjuridique digne de protection ir obtenir une ordonnance provi­
sionnelle apres la c/6ture de cette faire. 

- La statue de /'Oscar est une oeuvre d'art dont la reproduction es/ autorisee uni­
quement aux termes de la loi sur le droit d 'auteur. 

Massnahmeentscheid ER i.s.V. am KGer ZG vom 30. August 1991. 

Die Gesuchstellerin vergibt seit Jahrzehnten verschiedene Filmpreise («Oscars»), 
die aus dem Abguss einer sehr expressiv gestalteten Männerstatue bestehen und fol­
gendes Aussehen haben: 

In der Schweiz wurden von der Gesuchstellerin am 18. Dezember 1986 die Bild­
marke 357087 Oscar fig. sowie die Wortmarke 364248 «OSCAR », beide für Spiel­
filme, Videobänder und Druckschriften (lnt. Kl. 9 und 16), hinterlegt. 

Die Gesuchsgegnerin inserierte im Vorfeld der «Logic 91» (28.5.-1.6. 1991) am 
20. April 1991 erstmals einen Laserprinter, den sie als Oscar-Träger anpries; zusätz­
lich wurde in den Inseraten noch eine in einer Faust gehaltene Oscar-Statue teilweise 
abgebildet. 

Mit Eingabe vom 15. Mai 1991 verlangte die Gesuchstellerin ein superprovisori­
sches Verbot mit dem Inhalt, der Gesuchgegnerin sei zu verbieten, in ihrer Drucker-
werbung die Abbildung der Oscar-Statue, die Headline «Einen Oscar für ...... » 
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und die Aussage «Als Oscar-Träger werde ich Sie nicht enttäuschen » zu verwenden . 
Mit Verfügung vom 17. Mai 1991 erliess das Kantonsgerichtspräsidium Zug super­
provisorisch das Verbot im Sinne des Antrages der Gesuchstellerin. Nach Einho­
lung der schriftlichen Antwort, Replik und Duplik hob das Kantonsgerichtspräsi­
dium die superprovisorische Verfügung wieder auf und wies das Gesuch ab. 

Erwägungen: 

1. Die Gesuchstellerin macht geltend, die Gesuchsgegnerin habe durch die Abbil­
dung der markenrechtlich geschätzten Oscar-Statue in den beanstandeten Zeitungs­
inseraten Art. 12 Ziff. 1 URG sowie durch die Verwendung des markenrechtlich ge­
schützten Namens Oscar Art. 29 Abs. 2 ZGB verletzt. Die Gesuchsgegnerin bestrei­
tet jegliche Verletzung und wendet zudem ein, die fragliche lnseratenkampagne sei 
nur im Hinblick auf die «Logic» erschienen und es bestünde über diese Fachmesse 
hinaus keine Wiederholungsgefahr. 

1.1 Vorab ist zu prüfen, ob zur Zeit noch ein Rechtsschutzinteresse für die ver­
langte vorsorgliche Massnahme besteht. Ob ein Rechtsschutzinteresse zu bejahen 
ist, beurteilt sich - für im Bundesrecht begründete Ansprüche - nach Bundesrecht 
(vgl. Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 2. Aufl ., 7 Nr. II ff., 12 Nr. 205 ff.; 
Gu/dener, Schweiz. Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S. 69, 577; Habscheid, Schweiz. 
Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, Randziff. 438 und 826). 

1.2 Nach Art. 53 Ziff. 1 URG bestimmen die Kantone die für den Erlass vorsorg­
licher Verfügungen zuständigen Behörden sowie das Verfahren, jedoch unter Vor­
behalt nachfolgender Vorschriften: Der Gesuchsteller hat glaubhaft zu machen, 
dass eine Verletzung seiner Rechte eingetreten ist oder bevorsteht und dass ihm in­
folgedessen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorläu­
fige Anordnung der Behörde abgewendet werden kann . Die Behörde entscheidet 
nach Anhörung der Gegenpartei (Art. 53 Ziff. 1 und 2 URG). 

1.3 Die Gesuchstellerin vermochte glaubhaft darzutun, dass sie in ihren Urheber­
rechten verletzt wurde. Die Statue des Oscars ist ein künstlerisches Werk, dessen 
Wiedergabe nur im Rahmen des Urheberrechtsgesetzes gestattet ist. Die Gesuchs­
gegnerin liess wiederholt die Oscar-Statue abbilden, ohne die Wiedergaberechte bei 
der Gesuchstellerin eingeholt zu haben. Durch die Wiedergabe der Oscar-Statue 
ohne Einwilligung der Gegenpartei verletzte die Gesuchsgegnerin Art. 12 Ziff. 1 
URG (vgl. Trailer, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Bd. ll, S. 683 f.). Umstritten ist, 
ob der Gesuchstellerin infolgedessen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht. Die 
von der Gesuchstellerin verlangte Massnahme, der Gesuchsgegnerin seien unter 
Androhung von Art. 292 StGB weitere Inserierungen im getätigten Stile zu verbie­
ten, ist durch die Eingeständnisse der Gegenpartei obsolet geworden. Diese erklärte 
wiederholt glaubwürdig, sie beabsichtige keine weiteren lnserierungen im beanstan­
deten Stile mehr. Es besteht mithin keine Wiederholungsgefahr mehr. Der Gesuch­
stellerin fehlt somit das Rechtsschutzinteresse am Erlass der verlangten vorsorg-
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liehen Massnahmen. Dies führt zur Abweisung des Gesuches und zur Aufhebung 
der superprovisorischen Verfügung vom 17. Mai 1991. 

2. Gemäss § 38 Abs. 1 GOG sind die Gerichtskosten in der Regel der unterliegen­
den Partei aufzuerlegen . Im summarischen Verfahren sind sie vom Gesuchsteller zu 
beziehen, unter Vorbehalt des Rückgriffsrechts gegenüber dem unterliegenden Ge­
suchsgegner. 

Die Gesuchsgegnerin hat durch ihr Verhalten Anlass zur Einreichung des vorlie­
genden Gesuches gegeben. Sie hat daher der Gesuchstell erin die Gerichtskosten zu 
ersetzen und ihr überdies eine angemessene Entschädigung auszurichten. 

Art. 12 Abs. l Ziff 3 URG i.V.m. Art. 42 Zijj 1 fit. c URG und Art. 22 URG 
- «FIRMENJUBILAUM» 

- Veranstalterbegriff. 
- Abgrenzung zwischen öffentlicher und privater Aufführung urheberrechtlich 

geschützter Musik. 
- Firmenjubiläen und Betriebsfeste sind öffentliche Veranstaltungen. 

- Nation de l'organisateur. 
- Delimitation entre execution publique et execution privee de musique protegee 

par le droit d'auteur. 
- Les jubiles des societes commerciales et !es fetes d'entreprise sont des manifes­

tations publiques. 

Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau, 1. ZK i.S. SUISA gegen H. AG vom 
13 . Dezember 1991. 

Die H. AG veranstaltete am 4. März 1988 im Gemeindesaal ihres Domizils das 
25-Jahr-Jubiläum, zu dem ausser den eigenen Mitarbeitern auch Lieferanten, Kun­
den, Banken, Gemeindevertreter sowie ein Zeitungsreporter eingeladen wurden. 
Für die musikalische Unterhaltung sorgte die Kapelle «Alpengruss» und «Wösch­
brätt-Band». 

Die von der Klägerin geltend gemachte Urheberrechtsentschädigung für diesen 
ihrer Meinung nach öffentlichen Anlass wurde von der Beklagten bestritten; als 
Begründung führte sie im wesentlichen an, die Klägerin solle sich an die Musiker 
halten, und im übrigen sei die Veranstaltung privaten C harakters und für die Auf­
führung urheberrechtlich geschützter Musik habe sie, die Beklagte, daher keine 
Erlaubnis der Klägerin einzuholen. 

Die Klägerin leitete Klage beim Obergericht des Kantons Aargau ein. Am 1. März 
1989 fand vor dem lnstruktionsrichter eine lnstruktionsverhandlung statt, bei der 
die Vertreter beider Parteien einvernommen wurden. Beide Parteien hielten an 
ihrem Standpunkt fest. 
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Aus den Erwägungen des Obergerichts: 

1. Die Beklagte war als Veranstalterin des Anlasses vom 4. März 1988. Denn sie 
organisierte den ganzen Anlass und trug die Kosten. Als Veranstalterin ist sie ge­
mäss Art. 42 Ziff. 1 lit.c URG zivilrechtlich haftbar. Damit ist ihre Passivlegitima­
tion gegeben. Der Einwand der Beklagten, dass sich die Klägerin an die Musiker 
halten müsse, ist unbehelflich . 

2. a) Gemäss Art. 12 Abs. 1 Ziff. 3 URG steht dem Urheber u.a. das ausschliess­
liche Recht zu, «das Werk öffentlich vorzutragen, aufzuführen oder vorzuführen». 
Unter diese Vorschrift fällt die öffentliche Interpretation eines musikalischen Wer­
kes. Wer ein urheberrechtlich geschütztes Werk als Veranstalter öffentlich interpre­
tieren lassen will, bedarf einer entsprechenden Erlaubnis des Berechtigten (Art. 9 
URG). Per argumentum e contrario ergibt sich aus der erwähnten Vorschrift, dass 
für die nicht-öffentliche Interpretation eine solche Erlaubnis nicht nötig ist. Damit 
stellt sich die Frage, unter welchen Voraussetzungen eine öffentliche oder eine nicht­
öffentliche Veranstaltung vorliegt. Die Beklagte ist der Auffassung, die Veranstal­
tung vom 4. März 1988 sei privaten Charakters gewesen und für den Vortrag ur­
heberrechtlich geschützter Musik habe sie daher keiner Erlaubnis der Klägerin be­
durft. 

b) Gemäss Art. 22 URG «ist die Wiedergabe eines Werkes zulässig, wenn sie aus­
schliesslich zu eigenem, privatem Gebrauch erfolgt. Mit der Wiedergabe darf kein 
Gewinnzweck verfolgt werden ». Unter «Wiedergabe» im Sinne dieser Bestimmung 
ist die Wiedergabe gemäss Art. 12 Abs. 1 Ziff. 1 URG gemeint, also beispielsweise 
das Kopieren und/oder die Aufnahme eines urheberrechtlich geschützten Textes in 
einer schriftlichen Verlautbarung wie es im Fall BGE 108 II 475 ff. zutraf. Wird al­
lein auf den Wortlaut abgestellt, so wäre demnach Art. 22 URG für die Auslegung 
von URG Art. 12 Abs. 1 Ziff. 3 nicht verwertbar. Indessen muss hier Art. 22 URG 
zweifellos analog angewendet werden (Urteil des Cour de Justice Civile von Genf in 
SMGRU 1978 S. 121 f. mit Hinweisen auf die Entstehungsgeschichte des Gesetzes). 
Deshalb sind die Überlegungen des Bundesgerichts im erwähnten BGE 108 II 
476 ff. auch für den vorliegenden Fall wegleitend. In Praxis (so Urteil des zürcheri­
schen Obergerichts vom 16. Juni 1967 in SJZ 64/ 1968, S. 200) und Lehre (Lutz, Die 
Schranken des Urheberrechts im schweizerischen Recht , Diss. Zürich 1964, S. 212) 
werden denn auch die Gesichtspunkte gemäss Art. 22 URG durchwegs als für 
Art. 12 Abs. 1 Ziff. 3 massgeblich erachtet (vgl. auch Tro//er, Immaterialgüterrecht, 
Bd. II, 3. Aufl. 1985, S. 702). Aus alledem ergibt sich, dass eine nicht-öffentliche 
Vortragung, Aufführung oder Vorführung im Sinne des Art. 12 Abs. 1 Ziff. 3 URG 
dann vorliegt, wenn sie «ausschliesslich zu eigenem, privatem Gebrauch» erfolgt 
und wenn überdies kein Gewinn bezweckt wird (Art. 22 URG). 

c) Unter diesen Gesichtspunkten ergibt sich im vorliegenden Fall folgendes: 

aa) In BGE 108 II 481 ff. wird erhebliches Gewicht darauf gelegt, dass der private 
Gebrauch «der gewerblichen oder beruflichen Verwendung» des Werkes gegenüber­
stehe, d.h. dass kein privater Gebrauch vorliege, wenn ein Gewinnzweck verfolgt 
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werde. Das Bundesgericht ist der Auffassung, dass «diese Voraussetzung . . . sich am 
besten zur Abgrenzung» eigne, «auch wenn dabei nicht übersehen werden darf, dass 
sie kumulativ mit den beiden anderen gegeben sein muss« (BGE 108 II 482). 

Im vorliegenden Fall liegt ein solcher Gewinnzweck zweifellos vor. Die beiden 
Musikformationen spielten nicht gratis, sondern für ein - wenn auch reduziertes -
Honorar. Dieser Gewinnzweck muss der Veranstalterin zugerechnet werden. Aber 
auch für die Beklagte als Veranstalterin muss ein eigener Gewinnzweck bejaht wer­
den. Es ging für sie um eine Goodwill- und Reklameaktion. Darauf weist schon die 
Tatsache hin, dass nicht nur Betriebsangehörige, sondern auch Geschäftsfreunde -
Lieferanten und Kunden -, ferner aber auch Vertreter von Banken, der Post, der 
Gemeinde und der Presse eingeladen wurden. Der Beklagten ging es in erster Linie 
um die Pflege der sog. Public Relations, nicht um gemeinsamen Musikgenuss im 
privaten Kreise. 

bb) Aus dem letzteren Hinweis erhellt, dass die Musikaufführung nicht «aus­
schliesslich zu eigenem, privatem Gebrauch » erfolgte, wie es Art. 22 URG kumula­
tiv verlangt. Ein solcher Gebrauch (Genuss) von Musikwerken liegt nur vor, «wenn 
sich die Zuhörerschaft auf einen Personenkreis beschränkt, der einer familienähn­
lichen Gemeinschaft nahekommt » (OG Zürich in SJZ 64/ 1968, S. 200). Diese Sach­
lage wäre selbst dann nicht gegeben, wenn sich die Veranstaltung allein auf die Be­
triebsangehörigen beschränkt hätte (Cour de Justice civile Genf in SMGRU 1978, 
S. 124). Lutz, a.a.O., S. 208 ff., unterscheidet zwischen dem primär Genussberechtig­
ten und dem sekundär Genussberechtigten; ersterer ist Eigentümer des Werkexem­
plars (hier also der Noten), und ferner gehören dazu die Personen, «welche sich 
praktisch mit dem Eigentümer dauernd in den Besitz» der Sache teilen, also in 
erster Linie die Familie; sekundär Genussberechtigte sind jene Personen, welche der 
primär Genussberechtigte «zum gemeinsamen Genuss des Werkes beizieht ». Dieses 
sekundäre Genussrecht setzt voraus, dass es um gemeinsamen Genuss des Werkes 
mit dem primär Genussberechtigten geht; «eine bloss zeitliche Übereinstimmung 
des Werkgenusses genügt nicht. Es muss ein persönlicher Kontakt vorhanden sein . 
Das setzt der Zahl der sekundär Genussberechtigten eine Grenze» (Lutz, a.a.O., 
S. 214 f.) . Es ist offensichtlich, dass die von der Beklagten eingeladenen Personen 
nicht sekundär Genussberechtigte im Sinne dieser Umschreibung waren. Im Ergeb­
nis anders umschreibt Art. 29 Abs. 2 des Vorentwurfes II zum URG, welcher ge­
mäss Troller (a.a.O., S. 702) die bereits heute bestehende Rechtslage zum Ausdruck 
bringt, den Personenkreis, dem privater Werkgenuss zugebilligt werden kann. Der 
Kreis wird beschränkt auf « Personen, welche unter sich oder mit dem Veranstalter 
persönlich eng verbunden sind, wie Verwandte oder Freunde, nicht aber Angehörige 
von religiösen oder weltlichen Gemeinschaften wie Kirche, Armee, Vereinen oder 
Betrieben». Trailer fügt bei, dass der Begriff «Freunde» im Sinne der wirklichen 
Freundschaft «mit enger persönlicher Verbundenheit und nicht der unter Mitglie­
dern von kleineren Vereinen üblichen sog. Freundschaft, mit dem Du-Sagen als 
Kennzeichen zu verstehen ist». Ganz im Sinne dieser Umschreibungen haben denn 
auch das zürcheri sche Obergericht und der Cour de Justice civile von Genf in Fäl­
len, welche dem vorliegenden durchaus analog waren, den öffentlichen Charakter 
der Veranstaltung bejaht (SJZ 64 / 1968, S. 198 ff., bzw. SMGRU 1978, S.120 ff.). 
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cc) Der Umstand, dass zur Veransta ltung vom 4. März 1988 nicht jedermann Zu­
tritt hatte und mittels persönlichem Schreiben dazu eingeladen wurde, vermag den 
privaten Charakter ebensowenig zu begründen wie im erwähnten Fall , welcher vom 
genferischen Gericht beurteilt wurde. Andernfalls käme z.B. auch den Generalver­
sammlungen von Publikumsgesellschaften oder Grossveranstaltungen von Parteien 
und Verbänden - wie ACS oder TCS -, zu denen persönlich eingeladen wird, und zu 
denen nur Mitglieder mit Ausweis Zutritt haben, privater Charakter zu. Das liegt 
offensichtlich völlig ausserhalb dessen, was gemäss Art. 22 URG zum eigenen, pri­
vaten Gebrauch gehört. Auch die verhältnismässig grosse Zahl der Gäste spricht im 
vorliegenden Fall gegen die Anwendbarkeit von Art. 22 URG. 

d) Zusammenfassend ergibt sich, dass am Anlass vom 4. März 1988, den die Be­
klagte veranstaltete, urheberrechtlich geschützte Musik öffentlich vorgetragen wurde. 

3. 

4. Demgemäss ist die Klage vollumfänglich gutzuheissen. 

Art. 1 Abs. 2 URG, Art. 43 Zijf 1 und 2 OR, Art. 28 ZGB, Art. 6bis RBUe -
«BAUHAUS» 

- Werkqualität eines Ergänzungsbaus zu einem Schulhaus. 
- Das Urheberpersönlichkeitsrecht des Architekten kann nur dann durchdrin-

gen, wenn ein unverhältnismässiger Eingriff in sein Werk vorliegt. Die Verfü­
gungsfreiheit des Eigentümers geht im Grundsatz dem Integritätsanspruch des 
Urhebers vor. 

- Qualite d'oeuvre d'une construction complementaire a un batiment scolaire. 
- L'architecte ne peut faire valoir son droit de la personnalite en tant qu 'auteur 

que s'il y a une atteinte disproportionnee a son oeuvre. Le droit du proprietaire 
de disposer de son oeuvre prime, en principe, le droit de l'auteur a l'integrite de 
l'oeuvre. 

Urteil des Bundesgerichts 1. Zivilabt. i.S. Sekundarschulgemeinde R. gegen C. 
und Z. vom 24. September 1991. 

Die Architekten C. und Z. führten in den Jahren 1959 / 1960 die Erweiterung der 
Sekundarschulanlage in R. aus. Der neue kubisch gegliederte zweistöckige Bau mit 
Flachdach und einer zweigeschossigen zentralen Mittelhalle wurde als Ergänzungs­
bau zum alten Sekundarschulhaus konzipiert. 

1986 beschloss die Sekundarschulgemeinde R., das Flachdach durch Aufsetzen 
eines Satteldaches zu sanieren und die Betonfassaden mit einer Aussenisolation zu 
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versehen. Durch die neue Dachgestaltung liesse sich Raum für zwei zusätzliche 
Schulzimmer im Giebel gewinnen. Gegen dieses Projekt setzten sich die Architekten 
zur Wehr und erhoben Klage beim Kantonsgericht St. Gallen mit dem Begehren, der 
Sekundarschulgemeinde R. die Realisierung des Projekts verbieten zu lassen. 

Mit Urteil vom 5. Juli 1990 untersagte das Kantonsgericht St. Gallen der Beklag­
ten den Umbau des Schulgebäudes. Gegen das Urteil hat die Beklagte Berufung ein­
gelegt. Als Begründung führt sie im wesentlichen an, dem von den Klägern erstell­
ten Ergänzungsbau fehle die Werkqualität und als Eigentümerin sei sie berechtigt, 
das notwendige Bedürfnis von Veränderungen an ihrem Schulhaus zu definieren . 

Aus den Erwägungen des Bundesgerichts: 

2. In der Berufungsschrift spricht die Beklagte dem von den Klägern erstellten 
Ergänzungsbau die urheberrechtliche Werkqualität insgesamt oder doch im wesent­
lichen ab. Wie es sich damit verhält, hat das Bundesgericht im Berufungsverfahren 
als Rechtsfrage frei zu prüfen. 

a) Unter den Begriff des geschützten Werkes im Sinne von Art. 1 URG fallen 
konkrete Darstellungen, die nicht bloss Gemeingut enthalten, sondern insgesamt 
als Ergebnis geistigen Schaffens von individuellem Gepräge oder als Ausdruck einer 
neuen originellen Idee zu werten sind; Individualität oder Originalität gelten denn 
auch als Wesensmerkmale des urheberrechtlich geschützten Werkes. Am eindrück­
lichsten sind die Schutzvoraussetzungen erfüllt, wenn das Werk den Stempel der 
Persönlichkeit seines Urhebers trägt, unverkennbar charakteristische Züge aufweist 
und sich von Darstellungen der gleichen Werkgattung deutlich unterscheidet. Das 
heisst nicht, an das Mass der geistigen Leistung, an den Grad der Individualität 
oder Originalität seien stets gleich hohe Anforderungen zu stellen. Das verlangte 
individuelle Gepräge hängt vielmehr vom Spielraum des Schöpfers ab; wo ihm von 
vornherein der Sache nach wenig Raum bleibt, wird der urheberrechtliche Schutz 
schon gewährt, wenn bloss ein geringer Grad selbständiger Tätigkeit vorliegt (BGE 
113 II 196, 308 mit Hinweisen). 

Urheberrechtlichen Schutz geniessen nach der ausdrücklichen Vorschrift von 
Art. 1 Abs. 2 URG auch Werke der Baukunst. Der Architekt, der Pläne und Projek­
te entwirft, muss dabei, um den Schutz des URG beanspruchen zu können, nicht 
etwas absolut Neues schaffen, sondern er darf sich mit einer relativen und teilwei­
sen Neuschöpfung begnügen. Diese kann schon darin bestehen, dass er Erkennt­
nisse seines Fachgebiets durch einen persönlichen Aufwand geistiger Tätigkeit auf 
ein konkretes Problem anwendet und eine Lösung findet, die sowohl praktischen 
Bedürfnissen als auch ästhetischen Anforderungen entspricht. Das URG verlangt 
auch vom Architekten nicht, dass er eine ausgeprägt originelle Leistung erbringe, 
sondern lässt einen geringen Grad selbständiger Tätigkeit genügen. Es versagt ihm 
den Schutz aber dann, wenn er durch Verbindung oder Abwandlung bekannter For­
men und Linien bloss eine handwerkliche Leistung erbringt oder nach den gegebe­
nen Verhältnissen keinen Raum für individuelles Schaffen findet (BGE 100 II 172 
mit Hinweisen) . Geschützt ist mit anderen Worten die individuelle oder originelle 
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Schöpfung im Rahmen dessen, was durch die Zweckbestimmung der Baute, die tat­
sächlichen oder natürlichen Vorbedingungen und die normativen Gestaltungs­
schranken des Bau- und Planungsrechts vorgegeben ist. 

Der Werkschöpfer, der Urheberrechtsschutz beansprucht, fühlt sich als Künstler 
oft einer bestimmten Stilrichtung verpflichtet. Weder geniesst indessen der Stil als 
Anweisung selbständigen Urheberrechtsschutz und damit Monopolanspruch, noch 
schliesst die Befolgung der Anweisung einen solchen aus. Entscheidend bleibt stets 
die individuelle Gestaltung im Rahmen der Anweisung, der positive Ausdruck des 
Geisteswerkes, nicht die Idee (BGE 116 II 354 mit Hinweisen). Werke, die einer be­
stimmten Stilrichtung zuzuordnen sind, sind allein der Stilverpflichtung wegen 
nicht schutzfähig, selbst wenn die schöpferische Leistung sich beispielsweise in der 
Malerei «a Ja maniere des tachistes» darin erschöpft, die Farbe gleichsam aus Di­
stanz auf die Leinwand zu schleudern, oder musikalische Kompositionen nach den 
Anweisungen der Zwölftonmusik gestaltet sind (Kummer, Das urheberrechtlich 
schützbare Werk, Bern 1968, S. 52 f.; Trailer, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Bd. 1, 
S. 394; derselbe, Probleme des urheberrechtlichen Schutzes von Werken der Bau­
kunst, in: SIA-Dokumentation 45, S. 27 ff.). Die Ausführung einer dem Zeitgeist 
oder einer bestimmten Geschmacksrichtung entfliessenden Gestaltungsidee ist un­
geachtet der ideenmässigen Vorgabe schutzfähig, soweit sie zu einer individuellen 
Formgebung führt. 

b) Gestützt auf die beiden von ihm eingeholten Gutachten bejaht das Kantons­
gericht die urheberrechtliche Werkqualität des von den Klägern realisierten Pro­
jekts. Die Originalität des Werkes sieht es vorab in der äusseren harmonischen Glie­
derung des Baukörpers, in der Wechselwirkung von Konstruktionselementen und 
Fensterflächen sowie in der klaren Innenraumgestaltung, in zweiter Linie in der 
Beziehung zum bestehenden Altbau und in der Eingliederung in die übrige Umge­
bung. Zwar spreche die Tatsache, dass in Solothurn eine «praktisch gleiche Kon­
struktion» realisiert worden sei, gegen die statistische Einmaligkeit, doch sei die 
Gesamtkonzeption des klägerischen Baus desungeachtet als schützenswert einzu­
stufen. In Anbetracht dieser Erwägung liesse sich fragen, ob von einer Individua­
lität im Sinne des Urheberrechts noch gesprochen werden kann, jedenfalls sofern 
die Schöpferpriorität in bezug auf ein mehrfach realisiertes Projekt nicht den Klä­
gern zukommen sollte. Die Erwägung des Kantonsgerichts, das sich zur Frage der 
Schöpferpriorität nicht äussert, ist indessen im Gesamtzusammenhang so zu ver­
stehen, dass die Vergleichsanlage in Solothurn nur auf einer «sehr ähnlichen Kon­
zeption», d.h. Anweisung, beruht. Dies schliesst Urheberrechtsschutz des Folgewer­
kes nicht aus, sofern dieses im Rahmen eines einheitlichen Konzepts seinerseits 
Individualität erreicht. Davon aber kann hier ausgegangen werden, wird doch ins­
besondere nicht geltend gemacht, das streitige Werk gründe auf einer sklavischen 
Planimitation oder reiche über eine bloss handwerkliche Kombination von Vorge­
gebenem nicht hinaus (BGE 100 II 172; Kummer, a.a.O., S. 136; Karsten Schmidt, 
Urheberrechtlicher Werkbegriff und Gegenwartskunst - Krise oder Bewährung 
eines gesetzlichen Konzepts?, in: UFITA 77 / 1976, S. 26). Der Vorinstanz ist deshalb 
im Ergebnis beizupflichten, dass die Kläger mit dem Schulgebäude in R. ein ur­
heberrechtlich geschütztes Werk geschaffen haben. 
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3. Das schweizerische Recht schützt den Urheber nicht nur in seinen vermögens­
rechtlichen Befugnissen am Werk, sondern auch in seinen persönlichen Beziehun­
gen zum Werk. Kantonsgericht und Parteien sind sich einig, dass im vorliegenden 
Fall allein Ansprüche dieser Art in Frage stehen. Gemäss Rechtsprechung stellt das 
Urheberpersönlichkeitsrecht einen Teil oder eine besondere Seite des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts dar, dessen Schutz sich aus Vorschriften des URG, wie z.B. 
aus Art. 43 Ziff. 1 und 2, vor allem aber aus Art. 28 ZGB und Art. 49 OR sowie aus 
Art. 6bis der in Rom bzw. Brüssel revidierten Fassung der Berner Übereinkunft zum 
Schutze von Werken der Literatur und Kunst (RBUe, SR 0.231.12 bzw. SR 0.231.13) 
ergibt (BGE 113 II 311, 96 II 420 E. 6, 69 II 57 f.). In bezug auf das Urheberpersön­
lichkeitsrecht hat das Bundesgericht in BGE 11411 370 erklärt, es gewähre einen ab­
soluten Anspruch auf Unterlassung gegenüber demjenigen, der das Werk abändere, 
gleichviel, ob das Werk dadurch entstellt oder verstümmelt, verbessert oder gar 
wertvoll ergänzt werde. Ob dieser Entscheid mit Blick auf die frühere Rechtspre­
chung als zu absolut erscheint, kann hier offen bleiben, da dort der unmittelbare 
Schutz des Werkes, im vorliegenden Fall dagegen der - mittelbare - Schutz eines 
vom Schöpfer begebenen Werkexemplars zur Beurteilung steht. Zwar sind Werk 
und Werkexemplar untrennbar verbunden, doch ist nicht zu verkennen, dass die 
durch die Begebung des Exemplars geschaffene sachenrechtliche Herrschafts- und 
Verfügungsmacht des Erwerbers und Eigentümers auch urheberrechtlich nicht 
ohne Bedeutung bleiben kann und nach einem sachgerechten Ausgleich der sich 
widerstreitenden Interessen aus den entgegengesetzten absoluten Rechtspositionen 
ruft. Dies ist namentlich dort zu beachten, wo das Werk einem bestimmten Nütz­
lichkeitszweck dient und der Eigentümer beansprucht, es im Rahmen dieses 
Zweckes gewandelten Bedürfnissen anpassen zu können. Das gilt vorab für Bau­
werke, die nach den Ansprüchen des Eigentümers bedarfsgerecht erweitert oder ge­
ändert werden sollen (Trailer, Immaterialgüterrecht, Bd. II, S. 692 ff.). 

4. Zur Rechtslage bei einer Kollision von urheber- und eigentumsrechtlichen 
Ansprüchen am selben Werk oder Werkexemplar äussern sich weder das URG noch 
die RBUe ausdrücklich. Die Schweizerische Rechtsprechung hatte sich offenbar mit 
diesem Problem bisher kaum zu befassen. Insbesondere nicht hinsichtlich der 
Änderung eines Werkexemplars der Baukunst. Das Luzerner Obergericht wies am 
7. November 1990 ein Gesuch um Anordnung vorsorglicher Massnahmen ab, mit 
dem ein Architekt beantragt hatte, den SBB die Erweiterung des nach seinem Wett­
bewerbsprojekt gestalteten Bahnhofs Luzern um einen von diesem Projekt abwei­
chenden Westtrakt zu erweitern, und das Bundesgericht erblickte darin keine Will­
kür (BGE vom 25. April 1991 i.S. Baumann ca. SBB und Mitbeteiligte) . 

a) In der schweizerischen Literatur unterstellt Alois Trailer die Lösung des Pro­
blems einem Interessenausgleich zwischen Architekt und Eigentümer, orientiert an 
der Zweckbestimmung des Baus. Im Rahmen des ursprünglichen Zwecks könnten 
Änderungen urheberrechtlich nicht untersagt werden, sollten aber dem bestehen­
den Werk möglichst angepasst sein, wobei auch der Grad der Individualität oder 
der statistischen Einmaligkeit zu beachten sei. Es sollte wenigstens versucht werden, 
die Änderungen durch den früheren Architekten gestalten zu lassen (Probleme des 
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urheberrechtlichen Schutzes von Werken der Baukunst, S. 78 ff.) . Ivan Cherpi!lod 
und Franr;ois Dessemontet sprechen dem Eigentümer das Recht zu, ein Bauwerk zu 
ändern, sofern auf den ursprünglichen Charakter im Rahmen des Zumutbaren 
Rücksicht genommen werde. Ausschliesslich ästhetisch begründete Änderungen 
bedürften stets der Zustimmung des Urhebers; die übrigen seien aufgrund ihrer 
Notwendigkeit und der Schwere des Eingriffs zu beurteilen, wobei die Kriterien der 
Zumutbarkeit und der Verhältnismässigkeit massgebend seien (Les droits d'auteur, 
in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, Freiburg 1986, S. 314 ff.). Markus Bach­
mann will die sich widerstreitenden Interessen einer objektivierten Prüfung nach 
Massgabe des Vertrauensprinzips unterziehen, was verhindern soll, vorgeschobene 
Änderungswünsche bzw. Einwände leichtfertig zu schützen. Er vertritt zudem die 
Auffassung, dass auch ästhetisch begründete Änderungen an Bauwerken unter be­
stimmten Umständen nicht schlechthin ausgeschlossen seien (Architektur und Ur­
heberrecht, Diss. Freiburg 1979, S. 338 ff.). Richard Frank stellt den Zweckgedan­
ken der Veränderung in den Vordergrund. Er hält dafür, der Zweck werde in der 
Regel im umfassenden Eigentumsrecht des Grundeigentümers seine Rechtfertigung 
finden, so dass sich der konkurrierende Unterlassungsanspruch des Urhebers prak­
tisch gesehen auf Fälle des Rechtsmissbrauchs bzw. der Schikane beschränken dürf­
te (Urheberrecht in interdisziplinärer Sicht, in: Festschrift Pedrazzini, S. 596 f.). 
Ähnlich argumentiert Felix Christen, der eine Änderungsbefugnis des Eigentümers 
im Rahmen des ursprünglichen Gebrauchszwecks um so eher anerkennt, je stärker 
das Werk auf einen Gebrauchszweck ausgerichtet sei. 

Dem Eigentümer gesteht er ein weitgehendes Änderungsrecht zu, zumal Bauwer­
ke nicht leichthin ausgetauscht und ersetzt werden könnten (Die Werkintegrität im 
schweizerischen Urheberrecht, Diss. Zürich 1982, S. 145 ff.). Lucas David schliess­
lich meint, angesichts der Zweckbezogenheit des Bauwerkes und der sich wandeln­
den Bedürfnisse müsse bei der Interessenabwägung zwischen Anspruch des Archi­
tekten am unversehrten Fortbestand seines Werkes und dem Anspruch des Bau­
herrn an einer zweckmässigen und rentablen Baute der letztere Oberhand gewinnen 
(Die Baukunst im Urheberrecht, in: Festschrift 100 Jahre URG, S. 275 f.) . 

b) (Es folgen rechtsvergleichende Ausführungen, Anm. der Red .). 

5. a) Für das geltende schweizerische Recht ist davon auszugehen, dass jeden­
falls kein ausservertraglicher urheberpersönlichkeitsrechtlicher Anspruch des Ar­
chitekten auf eine ungeschmälerte Werkintegrität besteht. Dies folgt bereits daraus, 
dass Werke der Baukunst im allgemeinen nicht um ihrer selbst willen, sondern im 
Hinblick auf einen bestimmten Gebrauchszweck geschaffen werden . Der Urheber 
weiss um diesen Zweck, und er hat sein künstlerisches Schaffen darauf auszurich­
ten. Er muss aber auch wissen, dass das Bauwerk auf Dauer angelegt und daher 
mitbestimmt ist, allenfalls geänderte oder erweiterte Bedürfnisse des Eigentümers, 
die sich während der Nutzungsdauer einstellen können, zu befriedigen. Dieser wie­
derum ist gemäss Art. 641 ZGB im Rahmen der Rechtsordnung frei, über die Sache 
grundsätzlich umfassend und nach eigenem Belieben zu verfügen. Dabei ist na­
mentlich zu beachten, dass diese Verfügung, steht die Befriedigung gewandelter 
Nutzungsbefugnisse im Vordergrund, sich in aller Regel in einer Änderung des Bau-
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werkes ausdrücken wird, da Immobilien naturgemäss nicht leichthin ausgetauscht 
und ersetzt werden können . Beständigkeit und Zweckbestimmtheit des Bauwerkes 
räumen diesem eine besondere Stellung im Rahmen des allgemeinen Urheberrechts 
ein und heben es vom reinen Kunstwerk auch hinsichtlich des Rechtsschutzes ab. 
Daraus folgt, dass jedenfalls im abstrakten Widerstreit der Interessen des Urhebers 
und des Eigentümers am Werkexemplar im Zweifelsfall die letzteren die Oberhand 
gewinnen müssen und dass weder der spezifisch urheberrechtliche noch der allge­
mein privatrechtliche Persönlichkeitsschutz den Eigentümer daran hindern können, 
seine unmittelbare Sachherrschaft zweck- und bedürfnisgerecht auszuüben. Will 
der Urheber dies verhindern im Bestreben, das im Bereiche der Baukunst regelmäs­
sig einzige Werkexemplar in voller Integrität zu erhalten, bleibt er darauf angewie­
sen, sich im Rahmen vertraglicher Rechtsgestaltung abzusichern. 

Diese Betrachtungsweise findet ihre Stütze auch in den Vorarbeiten zu einer To­
talrevision des URG. Dabei ist namentlich zu beachten, dass gemäss Entwurf und 
Botschaft des Bundesrats vom 19. Juni 1989 (881 III 477 ff.) die Rechtsstellung des 
Eigentümers an einem Werkexemplar der Baukunst und insbesondere dessen Ände­
rungsrecht im Vergleich zu den Vorentwürfen der ersten beiden Expertenkommis­
sionen und dem früheren Entwurf vom 29. August 1984 (881 1984 III 173 ff.) eine 
Stärkung erfahren hat. Der zur Zeit in Beratung stehende Entwurf des Bundesrats 
sieht in Art . 12 Abs. 3 ein Recht des Eigentümers vor, ausgeführte Werke der Bau­
kunst zu ändern. Nach der Botschaft verbleibt anderseits dem Urheber die in Art. 11 
Abs. 2 des Entwurfs eingeräumte Befugnis, sich Änderungen zu widersetzen, die zu 
einer Verstümmelung, Entstellung oder anderen Beeinträchtigung des Werkes füh­
ren und ihn in seiner Persönlichkeit verletzen (881 III 531 f.). Wie aus dem bundes­
rätlichen Entwurf und der im Ständerat darüber geführten Diskussion (Amt!. Bull. 
1991, S. 99 ff.) geschlossen werden kann, wird in bezug auf diese Fragen nicht eine 
grundlegende Neuordnung, sondern vorab eine Konkretisierung des bestehenden 
Rechtszustandes angestrebt. Dies erlaubt, den Vorarbeiten auch bei der Anwendung 
des geltenden Rechts Rechnung zu tragen (BGE 114 II 94). 

b) Damit ist nicht gesagt, dass der Urheber eines architektonischen Werkes jeden 
beliebigen Eingriff in seine Form gewordene Idee widerspruchslos zu dulden hätte. 
Er hat sich lediglich damit abzufinden, dass seine berechtigten Interessen an denje­
nigen des Eigentümers ihre Schranken finden und die gestalterischen Anliegen im 
Zweifelsfall hinter die Zweckbestimmung des Werkes zurückzutreten haben. Das 
Urheberpersönlichkeitsrecht vermag daher insbesondere nicht zu verhindern, dass 
der Eigentümer die Gebrauchstauglichkeit.und den Wert seines Werkexemplars zu 
erhalten sucht (durch Sanierungen, usw.), es gewandelten technischen oder ökologi­
schen Anschauungen anpasst (z.B. zusätzliche Isolierung, Einbau von Sonnenkol­
lektoren), auf entwicklungsbedingte Bedürfnisse ausrichtet (Erweiterung, Zweck­
änderung) oder versucht, die Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Dies alles hat der 
Urheber mit der vorbehaltlosen Begebung des zweckbestimmten Werkexemplars 
und der Erschöpfung der urheberrechtlichen Nutzungsbefugnisse zwangsläufig in 
Kauf genommen und damit insoweit auch auf seine persönlichkeitsrechtlichen An­
sprüche verzichtet. Ein solcher Verzicht ist bloss in dem Umfang unbeachtlich, als 
er die Schranken des allgemeinen Persönlichkeitsschutzes missachtet. Geschützt ist 
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mithin letztlich nicht die Integrität des Werkexemplars, sondern das Ansehen seines 
Urhebers als Person (BGE 113 II E. 4a; Pedrazzini, Das droit moral der Berner 
Übereinkunft in der Schweiz, in: Festschrift 100 Jahre RBUe, Bern 1986, S. 233 ff.). 

c) Wann die Änderung eines urheberrechtlich geschützten Werkes das Ansehen 
seines Urhebers als Person beeinträchtigt oder gefährdet, lässt sich nicht allgemein 
beurteilen. Die Prüfung hat in jedem Einzelfall unter Berücksichtigung der Be­
schaffenheit und des Charakters des Werkes sowie der übrigen Verhältnisse, na­
mentlich der Persönlichkeit des Urhebers, zu erfolgen. Es kommt darauf an, wie 
stark ein Werk Ausdruck der persönlichen Eigenart des Urhebers und das Resultat 
seiner individuellen Geistestätigkeit ist. Ebenfalls eine Rolle spielt, welchen Grad 
die Intensität der Beziehung der Urheberpersönlichkeit zum Werk erreicht (BGE 96 
II 421, 69 II 59). Wie die Individualität den Werkcharakter prägt, erlangt sie auch 
Bedeutung im Rahmen des Bestandesschutzes. Die Einmaligkeit ist letztlich Aus­
druck für den Ursprung des Werkes im Geiste des Urhebers, für das persönliche 
Band zwischen dem Urheber und seinem Werk (Knap, Künstlerisches und wissen­
schaftliches Werk als Schutzobjekt des Urheberrechts, in: Festschrift Trailer, Basel 
1976, S. 117 ff.). Ein hoher Grad an Individualität stellt daher das Werk in eine aus­
geprägte Beziehung zu seinem Urheber, ist besonderer Ausdruck der Persönlichkeit 
und mitbestimmend für das geschützte Ansehen. Das heisst allerdings nicht, dass 
bei einem hohen Grad an Individualität Änderungen am Bauwerk allgemein ausge­
schlossen wären; sie sind bloss bei geringerer Individualität eher zu gestatten, vor 
allem, wenn diese im wesentlichen nur an Einzelheiten zu erkennen ist ( Trailer, Pro­
bleme des urheberrechtlichen Schutzes von Werken der Baukunst, S. 86). Weiter ist 
zu beachten, dass der Urheberrechtsschutz als Objektschutz auch persönlichkeits­
rechtlich das Ansehen des Urhebers nur soweit schützt, als es im Werk zum Aus­
druck gelangt. Schliesslich gilt auch in bezug auf den urheberrechtlichen Persön­
lichkeitsschutz, dass nur die individuelle, nicht die angewiesene Schöpfung berück­
sichtigt werden kann . 

d) Wie jede Ausübung eines Rechts untersteht auch das Änderungsrecht des 
Eigentümers dem allgemeinen Missbrauchsverbot von Art. 2 Abs. 2 ZGB. Änderun­
gen am Bauwerk beeinträchtigen daher die Urheberrechte im allgemeinen stets, 
wenn sie nicht auf einem schutzwürdigen subjektiven Interesse des Eigentümers 
beruhen, insbesondere, wenn sie bloss der Schikane dienen sollen. In Weiterfüh­
rung dieses Prinzips wird in einem Teil der Lehre die Auffassung vertreten, eine an 
sich zulässige Rechtsausübung sei zusätzlich in bezug auf die Gestaltung der Werk­
änderung von einer Interessenabwägung abhängig zu machen, insbesondere sei der 
Eigentümer nach dem allgemeinen Rechtsgrundsatz der schonenden Rechtsaus­
übung verpflichtet, die Werkintegrität im Rahmen des Zumutbaren zu erhalten, sich 
auf den milderen Eingriff zu beschränken und dabei auch gewisse Unzulänglich­
keiten und Mehraufwendungen in Kauf zu nehmen. Auf dieser Ansicht gründet 
letztlich auch der angefochtene Entscheid. 

In den Entwürfen der drei Expertenkommissionen zur Neuordnung des URG 
und im bundesrätlichen Entwurf vom 29. August 1984 waren entsprechende Bestim­
mungen enthalten, indem der änderungswillige Eigentümer verpflichtet wurde, die 
Individualität des Werkes nach Möglichkeit zu wahren. Der in den parlamentari-
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sehen Beratungen stehende Entwurf enthält diese Bestimmung nicht mehr; nach 
dem Willen von Bundesrat und Ständerat soll sie zugunsten der Rechtsstellung des 
Eigentümers fallengelassen werden. Dem ist auch für das geltende Recht zuzustim­
men .. . 

6 . . .. Zu prüfen bleibt, ob das Projekt der Beklagten zu einer eigentlichen Verlet­
zung oder Gefährdung der Persönlichkeit der Kläger führt. Die Beurteilung hat 
dabei von der Individualität des Werkes, seinem Originalitätsgrad und vom Prinzip 
auszugehen, dass Änderungen im Rahmen einer zweckbestimmten Nutzung dem 
Eigentümer grundsätzlich frei zustehen. Das Urheberpersönlichkeitsrecht der Klä­
ger vermag sodann nur durchzudringen, wenn der Eingriff eine Intensität erreicht, 
die zwar einerseits die Werkbeziehung des Urhebers nicht vollständig aufhebt und 
damit dessen Ansehen ähnlich wie bei einer Zerstörung des Werkes rechtlich nicht 
mehr berührt, anderseits aber doch den Kernbereich der Unverzichtbarkeit persön­
lichkeitsbezogener Rechtspositionen beschlägt. Dies ist gestützt auf die Feststellun­
gen der Vorinstanz, jedoch entgegen ihrer Rechtsauffassung zu verneinen. Die vom 
Kantonsgericht erwähnte sehr ähnliche Konstruktion in Solothurn und die von der 
Beklagten eingereichten Unterlagen betreffend weiterer Bauwerke belegen indes, 
dass das Erscheinungsbild in erster Linie durch die Anweisungen des sogenannten 
Bauhaus-Stils geprägt ist. Entsprechend kann auch nicht von einem hohen Grad an 
Individualität gesprochen werden, der das Werk in eine ausgeprägte Beziehung zu 
den Klägern als Urheber stellen würde und unverwechselbarer Ausdruck ihrer Per­
sönlichkeit wäre ... 

4. Die Berufung wird, soweit darauf einzutreten ist, gutgeheissen, das Urteil des 
Kantonsgerichts St. Gallen vom 5. Juli 1990 aufgehoben und die Klage abgewiesen. 
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III. Markenrecht / Droit de marques 

Art. 3 Abs. 2, Art. 14 Abs. 1 Ziff 2 MSchG - «VALSER» 

- Die Ortsbezeichnung « VALSER» ist als Marke schuttfähig, falls sie sich als 
Kennzeichen eines bestimmten Unternehmens im Verkehr hinreichend durch­
gesetzt hat (E. 3). 

- Das Interesse eines Gewerbetreibenden an der markenmässigen Verwendung 
seines Sitzartes ist erheblich kleiner als das Interesse eines Konkurrenten, den 
zu seinem Kennzeichen gewordenen Sitzart markenmässig verwenden zu kön­
nen (E.4). 

- La denomination geographique VA LSER peut etre protegee comme marque si 
eile s'est sujjisamment imposee dans !es affaires comme designant une entre­
prise determinee (c. 3). 

- Si deux industriels ont le siege de /eur entreprise au meme endroit, /'interet du 
concurrent a pouvoir uti/iser comme marque ce nom de lieu devenu distinctif 
de son entreprise est nettement preponderant (c. 4). 

BGer, I. Zivilabt. vom 2. Juli 1991 i.S. Valser Mineralquellen AG ca. Passugger 
Heilquellen AG (mitgeteilt von RA Dr. Meisser), publ. in BGE 117 II 322. 

Die Valser Mineralquellen AG (früherer Firmenname: Valser St. Petersquelle) ge­
winnt seit 1961 in Vals Mineralwasser, das sie unter der Marke VALSER auf den 
Markt bringt. Sie ist Inhaberin der im Jahre 1976 im Markenregister hinterlegten 
Marke 282713 VALSER, eingetragen für Mineralwässer, kohlensäurehaltige Wäs­
ser, andere alkoholfreie Getränke, Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung 
von Getränken. 

Die beklagte Passugger Heilquellen AG befasst sich ebenfalls mit der Gewinnung 
und dem Vertrieb von Mineralwasser. Im Zusammenhang mit Bestrebungen, in Vals 
eine Quelle zu erwerben, hinterlegte sie am 15. Februar 1988 beim Bundesamt für 
geistiges Eigentum die Marken 365 358 OPTIMA VALS, 365 359 OPTIMA VAL­
SERTAL, 365 360 PIZ AULT VALS, 365 361 PIZ AULT VALSERTAL, 365 362 
PRIMUS VALS und 365 363 PRIMUS VALSERTAL für Mineralwässer und koh­
lensäurehaltige Wässer aus Vals bzw. aus dem Valsertal und damit hergestellte an­
dere alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke, Fruchtsäfte, Sirupe und Präparate zur 
Herstellung von Getränken schweizerischer Herkunft. 

Am 12. September 1989 erhob die Valser Mineralquelle AG beim Kantonsgericht 
Graubünden Klage auf Löschung und Gebrauchsunterlassung der genannten Mar­
ken der Beklagten . Diese löschte zwar die strittigen Marken, widersetzte sich jedoch 
dem Unterlassungsbegehren mit der Begründung, die Bezeichnungen VALS und 
VALSERTAL seien gemeinfrei. Mit Urteil vom 19. Juni 1990 erklärte das Kantons­
gericht das Löschungsbegehren als gegenstandslos und wies das Unterlassungsbe­
gehren ab. Die Klägerin erhob beim Bundesgericht Berufung mit dem Antrag, das 
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Unterlassungsbegehren gutzuheissen oder eventuell die Streitsache zur Neubeurtei­
lung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Beklagte sch liesst auf Abweisung der 
Berufung und Bestätigung des angefochtenen Entscheides. 

Das Bundesgericht zieht in Erwägung: 

1.- Im Berufungsverfahren kann das Bundesgericht - von den gemäss Art. 63 
Abs. 2 und 64 OG zulässigen Sachverhaltsrügen abgesehen - einzig prüfen, ob der 
kantonale Richter das Bundesrecht richtig angewandt hat (Art. 43 OG). Nicht ein­
zutreten ist auf die Ausführungen der Parteien in Berufung und Berufungsantwort 
daher insoweit, als sie sich auf die Anwendung kantonalen Prozessrechts beziehen 
(Art. 55 Abs. 1 lit. c OG). 

2.- Unbegründet ist die Rüge der Klägerin, das Kantonsgericht habe Art. 8 ZGB 
ver letzt, weil es seinem Urteil, ohne Beweise zu erheben, die bestrittene Behauptung 
der Beklagten zugrunde gelegt habe, Mineralwasser sei ein Naturprodukt, dessen 
Qualität von der Bodenbeschaffenheit abhänge. Dass die Bodenbeschaffenheit auf 
die Eigenschaften von Quellwasser einen massgebenden Einfluss hat, ist allgemein 
bekannt. Über allgemein bekannte Tatsachen aber braucht nicht Beweis geführt zu 
werden ( Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 2. Aufl. 1988, S. 190 Rz 17; Hab­
scheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2. Aufl. 
1990, S. 381 Rz 636; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4. Aufl. 1984, 
S. 122). Die bundesrechtliche Beweisvorschrift von Art. 8 ZGB greift daher nicht. 

3.- Das Kantonsgericht hält dafür, der Bezeichnung Valser gehe die Schutzfähig­
keit als Marke ab. Das Markenrecht gebe deshalb keine Handhabe, der Beklagten 
die Verwendung des Ortsnamens Vals zur Kennzeichnung eines dort gewonnenen 
Mineralwassers zu untersagen. Die Klägerin beanstandet diese Auffassung als bun­
desrechtswidrig. 

a) Zeichen, die als Gemeingut anzusehen sind, geniessen den gesetzlichen Schutz 
als Marken nicht (Art. 3 Abs. 2 und Art. 14 Abs. I Ziff. 2 MSchG). Als Gemeingut 
gelten nach der Rechtsprechung unter anderem geografische Namen, soweit sie 
nicht offensichtlich als blosse Phantasiebezeichnungen verwendet werden, die 
nichts darüber aussagen, aus welcher Ortschaft oder Gegend die Ware kommt 
(BGE 92 II 274 E. 2 mit Hinweisen). 

An sich nicht schutzfähige Zeichen können jedoch zu gültigen Marken werden, 
wenn sie sich im Verkehr als Kennzeichen eines bestimmten Produzenten oder 
Händlers durchgesetzt haben (Matter, Kommentar zum MSchG, S. 62 ff.; David, 
Kommentar zum MSchG, N 35 zu Art. 3). So kann insbesondere auch ein geogra­
fischer Name, der die Herkunft der Ware angibt, die Natur eines Freizeichens ver­
lieren und zum Individualzeichen werden, wenn er während langer Zeit nur von 
einem einzigen Unternehmer als Marke verwendet wird (BGE 92 II 274 E. 2; 82 II 
355 E. 3a je mit Hinweisen) . 

Nach Trailer (Immaterialgüterrecht, Bd. I, 3. Aufl. 1983, S. 331), auf den sich das 
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Kantonsgericht beruft, kann das Alleinrecht an einer derartigen Ortsbezeichnung 
allerdings nur erworben werden, wenn die Warenqualität der Arbeitsleistung zuzu­
schreiben ist. Hängen die Eigenschaften der Ware dagegen von der Bodenbeschaf­
fenheit ab, so kann nach der Auffassung dieses Autors das Recht, den Ortsnamen 
zu verwenden, den andern Produzenten gleicher Erzeugnisse nicht entzogen wer­
den. Dem kann indessen nicht uneingeschränkt gefolgt werden. 

Trailer stützt seine Ansicht auf BGE 38 II 697 f. Im dort beurteilten Fall, in wel­
chem es um die Verwendung des Ortsnamens Bn1lefer als Marke für Weine ging, 
war jedoch entscheidend, dass der Wein von Brillefer schon seit langer Zeit als guter 
Tropfen bekannt war und der Beklagte den von ihm hergestellten Wein bereits mit 
BrGlefer bezeichnet hatte, bevor der Kläger diesen Namen zu seinen Gunsten ins 
Markenregister hat eintragen lassen. Daraus, dass das Bundesgericht es abgelehnt 
hat, unter diesen Umständen ein Markenrecht des Klägers anzuerkennen, lässt sich 
demnach keine Sonderregel für Waren ableiten, deren Qualität nicht auf die Ar­
beitsleistung des Herstellers, sondern auf die Bodenbeschaffenheit zurückzuführen 
ist. Der Entscheid beruht vielmehr auf dem allgemeinen Grundsatz, dass Namen 
und Begriffe, die bereits als Bezeichnung für eine bestimmte Gattung von Waren 
bekannt sind, nicht als Marken monopolisiert werden können. 

Die Tatsache, dass auch Handelsmarken ins Markenregister eingetragen werden 
können, zeigt denn auch, dass der Gesichtspunkt der Arbeitsleistung für den Mar­
kenschutz jedenfalls nicht allein ausschlaggebend sein kann. Es kommt nicht etwa 
darauf an, ob ein Hersteller den Schutz seiner Marke aufgrund der für die Herstel­
lung seines Produktes aufgewendeten Mühe gewissermassen verdient hat. Wesent­
lich ist vielmehr einzig, dass das als Marke dienende Zeichen genügend unterschei­
dungskräftig ist und dass der Anerkennung eines ausschliesslichen Rechts auf seine 
markenmässige Verwendung kein überwiegendes Freihaltebedürfnis entgegensteht. 

Entgegen der Auffassung des Kantonsgerichts kann es deshalb nicht von vorn­
herein ausgeschlossen sein, dass eine aus einer Ortsbezeichnung gebildete Marke 
für ein Erzeugnis, dessen Qualität massgeblich von der Bodenbeschaffenheit ab­
hängt, Schutzfähigkeit erlangt, indem sie sich im Verkehr als Individualzeichen 
eines bestimmten Unternehmens durchsetzt. Das heisst indessen umgekehrt nicht, 
dass für die Frage der Schutzfähigkeit einer Ortsbezeichnung als Marke ohne jede 
Bedeutung wäre, wie stark die Eigenschaften des Produkts vom Boden und von den 
übrigen Umweltbedingungen (Klima, Sonneneinstrahlung, Regenmenge usw.) be­
einflusst werden. Denn je stärker die Abhängigkeit der Warenqualität von der Bo­
denbeschaffenheit oder von anderen örtlichen Gegebenheiten ist, desto ausgepräg­
ter ist auch der beschreibende Charakter der aus dem Ortsnamen gebildeten Marke 
und desto gewichtiger ist daher das einer markenrechtlichen Monopolisierung der 
Ortsbezeichnung entgegenstehende Freihaltebedürfnis. An das Mass der Verkehrs­
durchsetzung werden deshalb um so höhere Anforderungen zu stellen sein (BGE 
87 II 352 E. a; vgl. ferner Jene-Bol/ag, Die Schutzfähigkeit von Marke und Ausstat­
tung unter dem Gesichtspunkt des Freihaltebedürfnisses, Diss. Basel 1981, S. 121; 
Marbach, a.a.O., S. 78; Matter, a.a.0., S. 63). 

b) Die Schützbarkeit von Ortsbezeichnungen als Marken für Mineralwasser ist 
im übrigen auch gewohnheitsrechtlich anerkannt. Es ist in der Schweiz allgemein 
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üblich, Mineralwassermarken aus Ortsnamen zu bilden. Das Bundesamt für geisti­
ges Eigentum hat die Eintragung solcher Marken seit jeher zugelassen. ferner ist 
auch das Bundesgericht in BGE 82 II 355 E. 3a davon ausgegangen, dass die aus 
dem Ortsnamen Weissenburg gebildete Mineralwassermarke Weissenburger des 
Markenschutzes fähig ist. 

c) Für den vorliegenden Fall ergibt sich somit, dass die Marke Valser für das von 
der Klägerin vertriebene Mineralwasser grundsätzlich schutzfähig sein kann. Vor­
aussetzung ist allerdings, dass sich diese Bezeichnung als Kennzeichen der Klägerin 
im Verkehr hinreichend durchgesetzt hat. Dazu fehlen Feststellungen im angefoch­
tenen Urteil. Dieses ist deshalb gestützt auf Art. 64 Abs. 1 OG aufzuheben und die 
Streitsache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. 

4.- Sollte das Kantonsgericht bei der erneuten Beurteilung der Streitsache zum 
Ergebnis gelangen, dass die Marke der Klägerin infolge Verkehrsdurchsetzung 
schutzfähig ist, so wird es weiter zu prüfen haben, ob die von der Beklagten bean­
spruchten Warenbezeichnungen mit dieser Marke verwechselbar sind. Dabei wird 
von folgenden Grundsätzen auszugehen sein. 

Ob sich die jüngere Marke durch genügende Merkmale von einer älteren unter­
scheidet (Art. 6 Abs. 1 MSchG), hängt vom Gesamteindruck ab, den die Zeichen 
beim kaufenden Publikum hinterlassen, wobei dieser Gesamteindruck allerdings 
durch einen einzelnen Bestandteil entscheidend beeinflusst werden kann (BGE 112 
II 163 E. 2 mit Hinweisen). Ein strenger Massstab ist insbesondere anzulegen, wenn 
die Waren weitgehend identisch sind (BGE 102 II 125 E. 2 mit Hinweisen) und wenn 
es sich um Massenartikel des täglichen Gebrauchs handelt (BGE 96 II 404 E. 2 mit 
Hinweisen). 

Ist eine Ortsbezeichnung zufolge Verkehrsdurchsetzung zur Marke eines Unter­
nehmens geworden, so kann Konkurrenzunternehmen, die sich nachträglich am 
gleichen Ort niederlassen, zwar nicht untersagt werden, auf die Herkunft ihrer Ware 
hinzuweisen. Sie haben aber für genügende Unterscheidbarkeit gegenüber der prio­
ritätsälteren Marke zu sorgen. Die Rechtslage ist ähnlich wie beim Gegenüberstehen 
der Marken von Gleichnamigen (Troller, a.a.O., S. 296). Auseinandersetzungen zwi­
schen zwei am selben Ort ansässigen Unternehmen um die markenmässige Verwen­
dung des Ortsnamens lassen sich nicht schematisch nach einheitlichen Regeln be­
urteilen. Wie beim Gegenüberstehen der Marken von Gleichnamigen ist in jedem 
Einzelfall ein Abwägen der gegenseitigen Interessen erforderlich (BGE 116 II 619 
E. d). Dem Interesse des Ortsansässigen an der Verwendung des Ortsnamens wird 
dabei allerdings erheblich weniger Gewicht beizumessen sein, als der aus dem Na­
mensrecht fliessenden Befugnis des Namensträgers zukommt, den eigenen Namen 
bei allen sich bietenden Gelegenheiten als Mittel der Identifizierung zu verwenden 
(vgl. BGE 102 II 170 mit Hinweisen). 
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Art. 14 Abs. 1 Ziff 2 MSchG - «MONTPARNASSE» 

- Bezüglich geografischer Namen besteht in der Regel auch dann ein Freihalte­
bedürfnis, wenn es sich nicht um Herkunftsbezeichnungen im Sinne von 
Art. 18 MSchG handelt. 

- Zuzulassen sind neben Phantasiebezeichnungen auch solche ausländischen, 
aus einer geografischen Bezeichnung bestehenden Marken, die im Ursprungs­
land der Bezeichnung oder in der Schweiz Verkehrsgeltung erlangt haben. 

- Der geografischen Bezeichnung, die im Ursprungsland als Marke geschützt ist, 
kann auch in der Schweiz Markenschutz gewährt werden: 

- Meme !es noms geographiques qui ne constituent pas des indications de prove­
nance au sens de l'art. 18 LMF ne doivent en regle generale pas etre monopoli­
ses. 

- Outre !es indications de fantaisie, il faul aussi accepter /es marques etrangeres 
contenant une indication geographique qui se sont imposees en Suisse au au 
pays d'origine de l'indication. 

- L'indication geographique qui est protegee comme marque au pays d'origine 
peut /'eire aussi en Suisse. 

BGer, 1. Zivilabt., vom 18. Juni 1991 i.S. S.T. Dupont SA ca. BAGE (Verwaltungs­
gerichtsbeschwerde), publ. in PMMBI 30/ 1991 I 67 und BGE 117 II 328. 

Art. 6 Abs. 1, Art. 9 MSchG - «RITZ» 

- Aktivlegitimiert zur Löschungsklage wegen Nichtgebrauchs ist, wer die unge­
brauchte Marke selber zu verwenden beabsichtigt (E. a). 

- Eine Marke, die während siebeneinhalb Jahren nicht gebraucht worden ist, ist 
löschungsreif (E. b). 

- Ce/ui qui entend employer une marque non utilisee a qualite pour agir en radia­
tion pour defaut d 'usage (c. a). 

- La radiation d'une marque inutilisee depuis sept ans et demi peut etre ordonnee 
(c. b). 

Säumnisurteil HGer BE vom 29. Juni 1987 i.S. Ritz Hotel Ltd. ca. Shen Manufac­
turing Co. Inc. 

Die Klägerin ist unter anderem Inhaberin der schweizerischen Marke 340903 , 
welche am 9. August 1985 für Haushalt- und Küchenutensi lien, Reinigungsinstru­
mente und Haushalt- und Küchenporzellan (CI. 21) hinterlegt worden ist. Die Be­
klagte hatte ursprünglich im Jahre 1958 die Marke RITZ hinterlegt, konnte sie aber 
im Jahre 1978 wegen deren Identität mit dem Familiennamen Ritz nicht erneuern, 
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weshalb am 12. Dezember 1979 die neue Marke 302 258 RITS für Stoffe zur Reini­
gung und Politur, Wasch- und Staublappen, Herd- und Topflappen (Kl. 21) hinter­
legt wurde. In der vorprozessualen Korrespondenz wurde von der Vertreterin der 
Beklagten am 6. März 1986 lediglich auf die Benutzung der Bezeichnung RITZ, 
nicht aber auf dem Gebrauch der Marke RITS hingewiesen. Mit Klage vom 
6. August 1986 verlangte die Klägerin die Nichtigerklärung der schweizerischen 
Marke 302258 RITS. 

Das Handelsgericht hat erwogen: 

In diesem Prozess ist 
a) die Legitimation der Klägerin zur Sache abzuklären sowie 
b) ob die Beanspruchung der Marke RITS durch die Beklagte zu Verwechslungen 

mit der Marke RITZ Anlass gibt. 

a) Gemäss Art. 9 Abs. 1 MSchG kann das Gericht auf Klage einer interessierten 
Partei die Löschung einer Marke anordnen, wenn der Inhaber dieser Marke wäh­
rend drei aufeinanderfolgenden Jahren keinen Gebrauch von ihr gemacht hat, so­
fern der Inhaber die Unterlassung des Gebrauchs nicht hinreichend zu rechtfertigen 
vermag. 

Aktivlegitimiert zur Löschungsklage ist insbesondere, wer gegenüber dem Inha­
ber der angefochtenen Marke Unterlassungsansprüche herleitet oder wer die unge­
brauchte Marke selber zu verwenden beabsichtigt (L. David, Supplement zu Kom­
mentar zum Schweiz. Markenschutzgesetz, 1974, N 16 zu Art. 9). 

Die Klägerin hat glaubhaft dargelegt, dass sie innerhalb der Karenzfrist bis Au­
gust 1988 unter ihrer eingetragenen Marke RITZ auf dem Markt in Erscheinung tre­
ten will. Die Marke RITZ leitet die Klägerin übrigens aus ihrem Familiennamen ab. 

Damit ist die Legitimation der Klägerin zur Sache ausgewiesen. 

b) Die Beklagte hatte von 1958 bis 1978 die Marke RITZ unangefochten im 
Schweizer Markenregister eingetragen und gebraucht. Anlässlich der Erneuerung 
im Jahre 1979 wurde diese Marke dann in RITS abgeändert, weil das Bundesamt für 
geistiges Eigentum in der Marke RITZ eine Täuschungsgefahr zum Familiennamen 
Ritz verwirklicht sah. 

Dass die Beklagte auch vom Jahre 1979 an in der Schweiz noch Waren unter der 
Marke RITZ vertrieben hätte, ist aus den Akten nicht ersichtlich. Der bei den Akten 
liegende Prospekt über den Vertrieb von Waren der Marke RITZ in der Schweiz 
stammt von der John Ritzenthaler Company, USA, die mit der Beklagten nicht 
identisch ist. 

Ebenfalls nicht ersichtlich ist, dass die Beklagte unter ihrer Marke RITS in der 
Schweiz Waren vertrieben hätte. Dies wird in einem Brief vom 6. März 1986 der frü­
heren Vertreterin der Beklagten im Gegenteil konkludent verneint. Den Gegenbe­
weis konnte die Beklagte jedenfalls nicht erbringen. 

Abzuklären ist weiter, ob durch einen eventuellen zukünftigen Gebrauch derbe­
klagtischen Marke RITS eine Verwechslungsgefahr zur klägerischen Marke RITZ 
geschaffen würde (vgl. Art. 6 Abs. 1 MSchG). Diese Frage zu prüfen ist durchaus 
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gerechtfertigt, denn die Beklagte hätte in diesem Falle die Priorität vom Zeitpunkt 
der lngebrauchnahme an gegenüber der Marke RITZ der Klägerin. 

Massgeblich für die Verwechslungsgefahr ist der Gesamteindruck der zu verglei­
chenden Marken. Laut BGE 78 II 379 ff hängt der Gesamteindruck bei Wortmar­
ken vom Wortklang und Schriftbild ab. Der Wortklang werde bestimmt durch Sil­
benmasse, Kadenz und Aufeinanderfolge der sonoren Vokale. Von diesen Erwägun­
gen ausgehend muss gesagt werden, dass zwischen den Marken RITZ und RITS 
im akustischen Bereich die Verwechslungsgefahr klar gegeben ist; es besteht sogar 
volle Identität. Aber auch optisch muss eine Verwechslungsgefahr bejaht werden, 
da sich die beiden Marken nur in einem Buchstaben voneinander unterscheiden. 
Aus dieser Sicht ist es unverständlich, dass das Bundesamt für geistiges Eigentum 
seinerzeit der Beklagten die Änderung der Marke RITZ in die Marke RITS bewil­
li gt hat und gar empfohlen haben soll. Gemäss ständiger Rechtsprechung reicht es 
aus, dass eine Wortmarke mit dem Wortbestandteil einer kombinierten Wort-/ Bild­
marke verwechslungsfähig ist. 

Bei der beklagtischen Marke RITS handelt es sich offensichtlich um eine reine 
Defensiv- oder Vorratsmarke, die der Inhaber überhaupt nicht oder nicht in abseh­
barer Zeit gebrauchen will. Als Defensivmarke deswegen, weil sie damit das bisher 
offenbar allein von der Firma John Ritzenthaler Company verwendete Zeichen 
RITZ schützen konnte, als Vorratsmarke möglicherweise für den Fall, dass ihr oder 

. der Firma John Ritzenthaler Company die Verwendung der täuschenden Marke 
RITZ untersagt wird. Der mangelnde Gebrauchswille geht aus den Umständen klar 
hervor, insbesondere aus dem Nichtgebrauch des Zeichens. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beklagte ihre 1979 eingetragene Mar­
ke RITS während siebeneinhalb Jahren nicht gebraucht hat. Diese Marke ist demzu­
folge nichtig und löschungsreif. 

Art. 18, 24 und 25 MSchG, Art. 13 fit. b aUWG - «LUCORALL» 

- Wer mit raffinierten Wortspielen den Anschein erweckt, die von ihm angebote­
nen Hongkong-Uhren seien schweizerischer Herkunft, macht sich der Verwen­
dung einer irreführenden Herkunftsbezeichnung schuldig (KantGer). 

- Kommt das Markenschutzgesetz wegen Verjährung nicht mehr zur Anwen­
dung, kann eine Bestrafung nach Wettbewerbsrecht erfolgen (BGer). 

- Celui qui, par des allusions habiles, fait croire que /es montres de Hongkong 
qu 'il met en vente proviennent de Suisse se rend coupable d'usage d'une indica­
tion de provenance inexacte (tribuna/ cantonal). 

- Si la prescription empeche l'app/ication de /a LMF, /'acte demeure punissable 
selon la LCD (tribunal federal). 

KGer SG (Strafkammer) vom 23. Januar 1991, BGer (Kassationshof) vom 
24. Oktober 1991. 
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Der Angeklagte betreibt seit 15 Jahren einen Schmuckhandel-Versand; die von 
ihm geleitete Gesellschaft ist seit 1981 im Handelsregister eingetragen. Im Novem­
ber 1987 Iiess er unter dem Handelsnamen «Lucorall» zwei Zeitschrifteninserate für 
Hongkong-Uhren der gleichen Marke veröffentlichen. Die eine Anzeige erschien 
am 26. November 1987 in der deutschen Zeitschrift «Praline» und stellte die Uhr 
«Lucorall» als Angebot eines Schweizer Schmuckunternehmens vor. Es wurde er­
klärt, «Lucorall» sei ein alt eingesessenes Schmuckunternehmen in der Schweiz; es 
verzichte auf «Handelsspannen, Rabatte und andere Vergünstigungen, die sonst 
Gross- und Einzelhandel zugute» kämen, und gebe sie «direkt den Kunden weitem. 
Das zweite Inserat wurde im November 1987 in der französischen Zeitschrift «Fem­
me actuelle» abgedruckt. Es hiess darin unter anderem: «Lucorall vous propose, de 
Suisse, cette elegante montre de dame ... » und «La reputation des montres vendues 
en Suisse n'est plus a faire». Ferner wurde erklärt: «Nous vous les envoyons directe­
ment de notre atelier et nous evitons ainsi les intermedaires». 

Am 18. Juli 1988 reichte der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie F. H 
wegen dieser beiden Inserate Strafantrag ein . Mit Strafbescheid vom 5. Oktober 
1988 büsste der kantonale Untersuchungsrichter für Wirtschaftsdelikte den Ange­
klagten unter anderem wegen Verletzung von Art. 13 Iit. b aUWG, da die Anprei­
sung der Firma «Lucorall» als «alt eingesessenes» Schmuckunternehmen irrefüh­
rend und unrichtig sei; die Untersuchung wegen Zuwiderhandlung gegen das Mar­
kenschutzgesetz und die Verordnung über die Benützung des Schweizer Namens für 
Uhren wurde mit der Begründung eingestellt, ein direkter Bezug der Uhren zum 
Namen Schweiz werde nicht hergestellt. Die Strafklägerin erklärte Beschwerde an 
die Anklagekammer des Kantons St. Gallen, welche die Beschwerde mit Entschied 
vom 9. Februar 1989 schützte und den Angeklagten wegen Widerhandlung gegen 
das Markenschutzgesetz und das Gesetz über unlauteren Wettbewerb der Gerichts­
kommission Unterrheintal überwies. Diese verurteilte ihn im Zusatz zum Strafbe­
scheid des kantonalen Untersuchungsrichters für Wirtschaftsdelikte mit Urteil vom 
15. Dezember 1989 zu einer Busse von 2000 Franken, bedingt löschbar bei einer 
Probezeit von einem Jahr. 

Gegen dieses Urteil liess der Angeklagte am 26. März 1990 die Berufung an das 
Kantonsgericht St. Gallen erklären. Mit Eingabe vom 20. Dezember 1990 machte 
die Verteidigung zudem geltend, dass der Tatbestand, der Gegenstand der Berufung 
bilde, verjährt sei, womit auf eine materieIIIe Prüfung des Falles verzichtet werden 
könne. Demgegenüber stellte sich die Strafklägerin auf den Standpunkt, dass zwar 
nicht mehr die Strafbestimmungen des Markenschutzgesetzes, wohl aber diejenigen 
des alten Wettbewerbsgesetzes zur Anwendung kämen. Mit Urteil vom 23. Januar 
1991 verwarf das Kantonsgericht St. Gallen die Verjährungseinrede des Angeklag­
ten und verurteilte ihn wegen Widerhandlung gegen ds Bundesgesetz über den 
unlauteren Wettbewerb erneut zu einer Busse von 2000 Franken. 

Aus den Erwägungen des Kantonsgerichtes: 

2. Gemäss Art. 13 lit. b aUWG macht sich des unlauteren Wettbewerbs schuldig, 
wer vorsätzlich über sich, die eigenen Waren, Werke, Leistungen oder Geschäfts-
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verhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht, um das eigene Angebot 
im Wettbewerb zu begünstigen. Art. 13 Abs. 2 aUWG droht bei Verletzungen des 
Wettbewerbsgesetzes Gefängnis oder Busse an . Das zur Tatzeit 1987 gültige Bun­
desgesetz vom 30. September 1943 über den unlauteren Wettbewerb wurde durch 
das neue Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember 1986 
(in Kraft getreten am 1. März 1988) abgelöst. Da sich die hier zu beurteilenden 
Sachverhalte 1987 - und damit vor Inkrafttreten des revidierten Gesetzes - ereig­
neten, ist gemäss Art. 2 Abs. 1 StGB grundsätzlich von der alten Fassung auszu­
gehen, ausser die neue Fassung stelle das mildere Recht dar (Art. 2 Abs. 2 StGB, 
Hauser / Rehberg, Strafrecht l, 4. Aufl . 1988, S. 42/ 43) . Im vorliegenden Fall hat 
sich ergeben, dass die neue Fassung des UWG zu keiner milderen Beurteilung führt, 
so dass vom alten, zum Zeitpunkt der Tat geltenden Recht auszugehen ist. 

Bereits die Anklagekammer hat in ihrem Entscheid vom 9. Februar 1989 festge­
stellt, dass die beiden beanstandeten Inserate mehrfach in einer Weise auf die 
Schweiz Bezug nehmen, dass beim unbefangenen Leser ohne weiteres der Eindruck 
entstehen kann, bei den «Lucorall »-Uhren handle es sich um solche schweizerischer 
Herkunft. Das in der Zeitschrift «Praline» erschienene Inserat spricht von «Schwei­
zer Schmuckunternehmen» und von alteingesessenem «Schmuckunternehmen in 
der Schweiz», das nunmehr im Versandgeschäft auf «Handelsspannen, Rabatte 
und andere Vergünstigungen, die sonst Gross- und Einzelhandel zugute kommen», 
verzichte. Auf diese Art und Weise wird dem Leser offensichtlich suggeriert, dass 
die angepriesene «Elegante Uhr mit funkelndem Simili-Schmuck-Stein» schweizeri­
scher Provenienz sei . Nicht anders verhält es sich beim französischen Text, wo es 
heisst, Lucorall offeriere «de Suisse» diese elegante Uhr, und wo wörtlich erklärt 
wird: «La reputation des montres vendues en Suisse n'est plus a faire» sowie: «Nous 
vous !es envoyons directement de notre atelier et nous evitons ainsi les intermediai­
res». Die Gerichtskommission hat zu Recht angenommen, dass alle diese Formulie­
rungen auf Uhren schweizerischer Herkunft hinweisen . Entgegen der Ansicht des 
Angeklagten vermochte auch der an sich geringe Preis der Uhren die Täuschung 
über die Herkunft nicht zu verhindern, da auch die schweizerische Uhrenindustrie 
heute günstige Modelle (z.B. Swatch) anbietet. Auch der Einwand des Angeklagten, 
die von ihm angebotenen Uhren seien in der Schweiz speziell graviert worden, 
ändert nichts daran, dass sie im Ausland hergestellt worden sind; Herstellung und 
Gravur sind zwei grundsätzlich verschiedene Dinge. Der Angeschuldigte hat den 
guten Ruf der Schweizer Uhr missbraucht, um den Absatz seiner in Hongkong her­
gestellten Billigprodukte zu fördern. Damit hat er den Tatbestand von Art. 13 lit. b 
aUWG in objektiver und subjektiver Hinsicht erfüllt und ist dafür mit Gefängnis 
oder mit Busse zu bestrafen. 

3. Gemäss Art. 63 StGB misst der Richter die Strafe nach dem Verschulden des 
Täters zu; er berücksichtigt die Beweggründe, das Vorleben und die persönlichen 
Verhältnisse des Schuldigen. 

Das Verschulden von A.G. wiegt nicht mehr leicht. Mit raffinierten Wortspielen 
hat er den Anschein erweckt, die von ihm angebotenen Uhren seien schweizerischer 
Herkunft. Gleichzeitig hat er dadurch den Leser und potentiellen Käufer Glauben 
machen wollen, es handle sich um Uhren entsprechend hoher Qualität, obwohl er 
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Billiguhren aus Ostasien anbot. Durch dieses Verhalten gefährdete er zudem den 
guten Ruf, den Schweizer Uhren im allgemeinen geniessen . 

Gegen dieses Urteil erhob der Angeklagte eidgenössische Nichtigkeitsbeschwer­
de, mit welcher er wiederum die Verjährung der Markenrechtsverletzung geltend 
machte und die Wettbewerb9verletzung als durch das mildere Spezialgesetz als kon­
sumiert betrachtete. Die Strafklägerin beantragte Abweisung der Beschwerde. 

Das Bundesgericht zieht in Erwägung: 

1.- a) Das Verhalten des Beschwerdeführers wird erfasst sowohl von Art. 18 
Abs. 3 in Verbindung mit Art. 24 Iit. f und 25 des Bundesgesetzes betreffend den 
Schutz der Fabrik- und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren 
und der gewerblichen Auszeichnungen vom 26. September 1890 (MSchG; SR 
232.1 I) als auch von Art. 13 lit. b der zur Tatzeit noch in Kraft stehenden alten Fas­
sung des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb vom 30. September 1943 
(aUWG; SR 241). 

b) Zwischen diesen Strafbestimmungen besteht unechte Konkurrenz. Art. 18 
Abs. 3 MSchG in Verbindung mit Art. 24 lit. f und 25 MSchG ist gegenüber Art. 13 
lit. b aUWG !ex specialis (vgl. BGE 117 IV 46 E. 2c). Soweit ein Schuldspruch nach 
MSchG erfolgt, scheidet eine Bestrafung nach dem aUWG demnach aus. 

2.- Das Kantonsgericht ist der Auffassung, der Beschwerdeführer könne wegen 
der Verletzung des MSchG infolge Eintritts der Verjährung nicht mehr belangt 
werden. 

a) Wer Art. 18 Abs. 3 MSchG zuwiderhandelt, wird gemäss Art. 24 lit. f in Ver­
bindung mit Art. 25 MSchG mit einer Geldbusse von 30 bis 2000 Franken oder mit 
Gefängnis von drei Tagen bis zu einem Jahr bestraft; gegen Rückfällige können die­
se Strafen bis auf das Doppelte erhöht werden. Ein Verstoss gegen Art. 18 Abs. 3 
MSchG ist somit ein Vergehen (Art. 9 Abs. 2 StGB). 

b) Gemäss Art. 28 Abs. 4 MSchG verjährt die strafrechtliche Klage bei Wider­
handlungen gegen das MSchG nach zwei Jahren, vom Tag der letzten Übertretung 
an gerechnet. Damit regelt das MSchG die relative Verjährungsfrist. Zur Dauer der 
absoluten Verjährungsfrist äussert es sich nicht. Wie das Bundesgericht bereits in 
BGE 84 IV 94 f. E. 2 entschieden hat, ist deshalb gemäss Art. 333 Abs. I StGB für 
die Ermittlung dieser Frist Art. 72 Ziff. 2 Abs. 2 Satz2 StGB massgebend. Danach 
tritt die absolute Strafverfolgungsverjährung bei Vergehen ein, wenn die relative 
Verjährungsfrist um die Hälfte überschritten ist; eine Ausnahme von dieser Regel 
gilt im Bereich der Vergehen nur bei den Ehrverletzungen. Die absolute Strafverfol­
gungsverjährung tritt bei Verstössen gegen Art. 18 Abs. 3 MSchG folglich nach drei 
Jahren ein. Zu Recht ist somit die Vorinstanz davon ausgegangen, dass der Be­
schwerdeführer im Zeitpunkt der Fällung ihres Urteils nach den Bestimmungen des 
MSchG nicht mehr strafbar war. 
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c) Noch nicht verjährt war damals dagegen die Widerhandlung gegen Art. 13 
lit. b aUWG. Für diese Tat, die mit Gefängnis oder Busse zu ahnden und demnach 
ebenfalls ein Vergehen ist, gilt gemäss Art. 333 Abs. 1 StGB die im allgemeinen Teil 
des Strafgesetzbuches festgelegte ordentliche Verjährungsfrist von fünf Jahren 
(Art. 70 StGB). Es erhebt sich die Frage, ob der Strafanspruch aus Art. 13 lit. b 
aUWG wiederauflebt, wenn jener aus dem MSchG infolge Verjährung untergegan­
gen ist. 

3.- a) Die Gesetzeskonkurrenz entfaltet ihre Wirkungen grundsätzlich nur, 
wenn mehrere Straftatbestände erfüllt sind und der Täter für deren Verwirklichung 
bestraft werden kann . Ist die Bestrafung aus dem vorgehenden Gesetz nicht mög­
lich, ist der Täter in der Regel nach dem zurücktretenden zu belangen (vgl. Straten­
werth, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil!,§ 19 N 13). So konsumiert etwa der 
bei einem Verkehrsunfall erfüllte Tatbestand der fahrlässigen Körperverletzung 
(Art. 125 StGB) die damit verbundene Verletzung der Verkehrsregeln nur, wenn eine 
Beurteilung wegen Körperverletzung tatsächlich erfolgt. Ist das nicht der Fall, bei­
spielsweise weil ein Strafantrag fehlt, ist der Täter wegen Verletzung der Verkehrs­
regeln zur Rechenschaft zu ziehen (vgl. BGE 96 IV 39 ff.; 76 IV 126 f.; 68 IV 86). 
Ebenso verhält es sich, wenn eine Fundunterschlagung gemäss Art. 141 StGB man­
gels Strafantrags nicht verfolgt werden kann. Hier ist der Täter wegen Nichtanzei­
gens eines Fundes nach Art. 332 StGB strafbar (vgl. BGE 85 IV 191 f.; 71 IV 93). 

b) Auch insoweit gibt es jedoch Ausnahmen, namentlich beim Vorrang eines mil­
deren Gesetzes. So wäre es offensichtlich verfehlt, eine Tötung auf Verlangen 
(Art. 114 StGB) oder eine Kindestötung (Art. 116 StGB) nach Ablauf der bei diesen 
Vergehen gegebenen Verjährungsfrist von fünf Jahren als vorsätzliche Tötung 
(Art. 111 StGB), die als Verbrechen nach zehn Jahren verjährt, zu bestrafen. Der 
Unrechts- bzw. Schuldgehalt ist bei einer Tötung auf Verlangen oder einer Kindes­
tötung im Vergleich zur vorsätzlichen Tötung deutlich geringer. Deshalb sieht das 
Gesetz für diese Taten einen tieferen Strafrahmen und eine kürzere Verjährungsfrist 
vor. Die gewollte Besserstellung des Täters würde in Fällen wie hier aufgehoben, 
wenn er nach Eintritt der Verjährung in bezug auf das mildere Spezialgesetz nach 
der allgemeinen Bestimmung bestraft werden könnte (vgl. Stratenwerth, a.a.O., § 19 
N 14). 

c) Für eine Widerhandlung gegen Art. 18 Abs. 3 MSchG droht das Gesetz eine 
mildere Strafe an als für eine solche gegen Art. 13 lit. b aUWG. Der Verstoss gegen 
das MSchG wird, wie dargelegt, geahndet mit einer Geldbusse von 30 bis 2000 Fran­
ken oder mit Gefängnis von drei Tagen bis zu einem Jahr; gegen Rückfällige können 
diese Strafen bis auf das Doppelte erhöht werden (Art. 24 lit. f in Verbindung mit 
25 MSchG). Eine Verletzung von Art. 13 lit. b aUWG wird demgegenüber auf An­
trag von Personen oder Verbänden, die zur Zivilklage berechtigt sind, mit Gefäng­
nis von drei Tagen bis zu drei Jahren (Art. 36 StGB) oder mit Busse bis zu 40000 
Franken (Art. 48 Ziff. 1 Abs. I StGB) bestraft. Daraus, dass das MSchG einen tiefe­
ren Strafrahmen vorsieht als das aUWG, folgt jedoch nicht, dass nach Eintritt der 
Verjährung für die Widerhandlung gegen das MSchG eine Bestrafung nach dem 
aUWG ausgeschlossen sei. Denn eine Handlung, die nebst dem allgemeinen Tat-
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bestand des aUWG auch den besonderen des MSchG verwirklicht, wiegt weder 
unter Unrechts- noch unter Schuldgesichtspunkten leichter als eine Tat, die allein 
unter die Strafbestimmungen des aUWG fällt. Die mildere Strafdrohung und die 
kürzere Verjährung nach MSchG sind denn auch nicht als Ausdruck des gesetzgebe­
rischen Willens nach einer Besserstellung des Täters anzusehen; sie sind vielmehr 
darauf zurückzuführen, dass das MSchG und das aUWG zu verschiedenen Zeiten 
geschaffen und die entsprechenden Bestimmungen nicht im erforderlichen Mass 
aufeinander abgestimmt wurden. 

d) Angesichts dessen steht in Fällen wie hier die Verjährung der Widerhandlung 
gegen das MSchG einer Bestrafung nach dem aUWG nicht entgegen (ebenso Ober­
gericht Zürich, SM! 1988, S. 233 f. E. 4). Zu beachten ist allerdings die Sperrwir­
kung des MSchG als milderes Gesetz. Der Täter darf nach dem aUWG nicht schwe­
rer als nach dem MSchG bestraft werden. Insoweit wird eine Bundesrechtsverlet­
zung jedoch nicht geltend gemacht. Eine solche ist auch auszuschliessen, da die 
Vorinstanz das Urteil der Gerichtskommission in bezug auf die Strafe nicht geän­
dert hat. 

4.- Die Beschwerde ist somit abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens 
trägt der Beschwerdeführer die Kosten (Art. 278 Abs. 1 BStP). 

Art. 24 MSchG, 3 litt. d UWG - «GUCCJO GUCCI I» 

- Nicht nur die Klage auf Feststellung der Nichtigkeit einer Marke, sondern auch 
alle anderen im MSchG vorgesehenen Klagen können gegen den im Register 
eingetragenen Inhaber gerichtet werden, selbst wenn er seine Marke abgetreten 
hat (E. 2a und b). 

- Im Berner Zivilprozess, wie auch im Bundeszivilprozess, behält der Kläger sei­
ne Aktivlegitimation, die ihm zum Zeitpunkt der Rechtshängigkeit zustand, 
selbst wenn der Streitgegenstand im Laufe des Verfahrens veräussert worden ist 
(E. 2a). 

- Die Eintragung einer Marke lässt auf die Absicht ihrer Benutzung sch/iessen 
(E. 2c). 

- Das Wettbewerbsrecht geht insofern über das Markenrecht hinaus, als es auch 
Schutz vor schmarotzerischer Rufausbeutung gewährt; ebenso schützt es die 
berühmte Marke losgelöst von der Verschiedenartigkeit der betreffenden Wa­
ren (E. Ja). 

- Der Bestand einer älteren, berühmten Marke rechtfertigt es, einem jüngeren 
Wettbewerber Einschränkungen beim Gebrauch seines eigenen Namens aufzu­
erlegen; diese Einschränkungen dürfen nicht weitergehen, als es das aktuelle 
Interesse des Klägers erheischt (E. Ja und b). 

- Damit ein Unterlassungsbefehl vollstreckt werden kann, muss das zu unterlas­
sende Verhalten klar und präzis im Dispositiv umschrieben werden (E. Je). 
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- Non seulement /'action en constatation de /a nullite d'une marque, mais aussi 
toutes /es autres actions prevues par /a LMF peuvent etre dirigees contre /e titu­
/aire inscrit au registre, meme s'il a cede /a marque (c. 2a et b). 

- En procedure civile bernoise, comme en procedure civile jederale, le deman­
deur legitime ir agir /orsque /a litispendance est creee conserve cette qualite 
meme si /'objet du litige est a/iene au cours de la procedure (c. 2a). 

- Faire enregistrer une marque implique qu'on a /'intention de /'utiliser (c. 2c). 
- A 1/ant plus loin que le droit des marques, /a LCD interdit l'exploitation parasi-

taire de /a renommee; eile protege ega/ement la marque de haute renommee 
nonobstant /a nature differente des marchandises concernees (c. 3a). 

- L'existence d'une marque anterieure de haute renommeejustijie d'imposer ir un 
concurrent nouveau des restrictions ir /'usage de son nom; ces restrictions ne 
doivent pas aller au-delir de ce qui est motive par /es interets actue/s du deman­
deur (c. 3a et b). 

- Pour permettre son execution, le dispositif doit interdire un comportement 
defini de ja<;on precise (c. 3c). 

Urteil des Bundesgerichts (1. Zivilabt.) vom 22. Oktober I 991 i.S. Guccio Gucci 
S.p.A gegen Guccio Gucci. 

Aus der 1939 von Guccio Gucci gegründeten Guccio Gucci S.r.l., die sich zu einem 
Grossunternehmen der Modebranche entwickelt hatte, ging 1982 die Guccio Gucci 
S.p.A. mit Sitz in Florenz hervor, die Inhaberin zahlreicher Marken ist, unter denen 
sie auch in der Schweiz namentlich Luxusprodukte vertreibt oder durch Partnerfir­
men vertreiben lässt. Mit dem Design, der Herstellung und dem Handel gleicher 
Waren befasst sich die ebenfalls in Florenz domizilierte G&G S.r.l., die von einem 
Urenkel des erwähnten Firmengründers mit dem gleichen Namen beherrscht wird, 
der mit Schutzwirkung auch für die Schweiz die IR-Marken 529 211 GUCCIO, 
529212 GUCCIO GUCCI und 533134 GUCCIO G am 20. April 1988 hinterlegt 
und am 3. November 1988 an die G&G S.r.l. abgetreten hatte; für die beiden ersten 
Marken wurde der Übergang am 25. September 1989 im internationalen Marken­
register eingetragen. 

Bereits am 30. August 1989 hatte die Guccio Gucci S.p.A. beim Handelsgericht 
des Kantons Bern gegen den Urenkel auf Nichtigerklärung der drei Marken und auf 
Unterlassung geklagt. Der Beklagte erhob Widerklage auf Nichtigerklärung einzel­
ner Marken der Klägerin zufolge Nichtgebrauchs. Mit Urteil vom 16. Januar 1991 
hiess das Handelsgericht die Klage gut, erklärte den schweizerischen Anteil der 
Marken des Beklagten als nichtig und verbot diesem unter Strafandrohung, die ent­
sprechenden Bezeichnungen im Geschäftsverkehr zu verwenden (Ziff. 2 des Dispo­
sitivs). Die Widerklage wies es ab. 

Der Beklagte führt Berufung beim Bundesgericht mit dem Antrag, Ziff. 2 des 
handelsgerichtlichen Urteils aufzuheben und das Unterlassungsbegehren zurückzu­
weisen, eventuell es abzuweisen, soweit damit Schutz auch in den von der Klägerin 
markenrechtlich nicht belegten Warenkategorien beansprucht werde. Die Klägerin 
schliesst auf Abweisung der Berufung. 
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Das Bundesgericht zieht in Erwägung: 

2.- Für seinen Hauptantrag auf Rückweisung des Unterlassungsbegehrens be­
ruft sich der Beklagte auf die am 3. November 1988 erfolgte Markenübertragung 
auf die G&G S.r.l. Ob die Klägerin trotz dieses Übergangs ein hinreichendes Rechts­
schutzinteresse daran hat, dem Beklagten den Gebrauch der streitigen Bezeichnun­
gen verbieten zu lassen, ist als Frage des Bundesprivatrechts im Berufungsverfahren 
zu prüfen (BGE 116 II 198 E. Ja mit Hinweis). 

a) Bei Eintritt der Rechtshängigkeit am 30. August 1989 hatte der Beklagte seine 
Markenrechte schon abgetreten, doch war der Übergang der Berechtigung auf die 
G&G S.r.l. aus dem Markenregister noch nicht ersichtlich. In analoger Anwendung 
von Art. 33 Abs. 3 PatG gilt jedenfalls für die Nichtigkeitsklage, dass diese wahlwei­
se gegen den registermässigen Inhaber oder den Benützer der Marke gerichtet wer­
den konnte (BGE 108 II 217 f. E. Ja; Urteil des bernischen Handelsgerichts vom 
21. September 1988, E. Ib, in : SMI 1990, S. 90f.; Trolle,; Immaterialgüterrecht, 
3. Aufl. 1985, Bd . II, S. 1024). 

Während der Rechtshängigkeit des Prozesses wurde der Rechtsübergang an zwei 
der drei streitigen Marken im internationalen Register eingetragen. Ob der Beklagte 
deswegen auch aufhörte, als registermässiger Inhaber zur passiven Prozessführung 
befugt zu sein, und ob der Prozess im Hinblick auf die formell wie materiell berech­
tigte G&G S.r.l. mangels Passivlegitimation durch Gegenstandsloserklärung oder 
Klageabweisung zu beendigen gewesen wäre ( Vogel, Grundriss des Zivilprozess­
rechts, 2. Aufl . 1988, S. 108 f.), beurteilt sich indessen nicht nach Bundesrecht. Denn 
entscheidend für die Fortsetzung des Prozesses durch das Handelsgericht war das 
vom Kanton Bern aufgrund seiner Prozesshoheit erlassene Verfahrensrecht (94 I 
316 E. lc; Poudret, N. 1.3.2.4. a.E. zu Art. 43 OG, S. 115). Nach dieser im Berufungs­
verfahren nicht zu prüfenden Ordnung gilt wie auch nach eidgenössischem Zivil­
prozess (Art. 21 Abs. 2 BZP), dass die bei Eintritt der Rechtshängigkeit vorhandene 
Legitimation zur Sache erhalten bleibt, wenn der Streitgegenstand während des 
Prozesses veräussert wird (BGE 94 I 317; l.Ruch, je N. 1 zu Art.41 und 160 ZPO / 
BE; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4. Aufl. 1984, S. 68 und 159 f.). 

b) Diese für die Nichtigkeitsklage massgebliche Ordnung muss für Beseitigungs­
und Unterlassungsklagen jedenfalls dort Platz greifen, wo geltend gemacht wird, 
der im Register eingetragene Inhaber verhalte sich rechtswidrig bzw. beabsichtige 
rechtswidrige Handlungen. Wird nämlich. an den Registereintrag angeknüpft, so 
hat entsprechend der Regel von Art. 33 Abs. 3 PatG zu gelten, dass gegen den regi­
stermässigen Inhaber nicht nur Nichtigkeitsklagen, sondern auch noch dann sämt­
liche im Gesetz vorgesehenen Klagen erhoben werden können, wenn der im Register 
Eingetragene materiell nicht mehr berechtigt ist. Wie im Patent- wird in solchen 
Fällen auch im Markenrecht die tatsächliche Vermutung, der Eingetragene sei auch 
Inhaber des kundgegebenen Rechts, letztlich zur Fiktion (BGE 36 II 612 f. E. 2). 
Entscheidend ist daher auch für die vorliegende Unterlassungsklage, dass dem Be­
klagten im Zeitpunkt des Eintritts der Rechtshängigkeit aufgrund des Registerein­
trags die passive Prozessführungsbefugnis zugestanden hatte. 
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c) Weder gegen das Rechtsschutzinteresse der Klägerin noch gegen die vom Han­
delsgericht im übrigen bejahte Begründetheit des Unterlassungsanspruchs vermag 
der Beklagte mit seinem weiteren Einwand aufzukommen, die Vorinstanz schliesse 
aus dem Markeneintrag zu Unrecht auf die Benutzungsabsicht. Einmal ist dieser 
Schluss bundesrechtlich nicht zu beanstanden (Troller, a.a.O., S. 971 mit Hinweisen 
in Fn 29; Urteil des Bundesgerichts vom 29. Oktober 1990 i.S. Paolo Gucci ca. Guc­
cio Gucci S.p.A., E. 3, in BGE 116 II 614 nicht publ.). Sodann spricht eine tatsäch­
liche Vermutung für diese Absicht, werden doch insbesondere Namen deshalb als 
Marken eingetragen, um anschliessend umfassend für Geschäfts- und damit Wett­
bewerbszwecke gebraucht zu werden. Gerade beim Beklagten drängt sich diese An­
nahme auf, nachdem er während des gesamten kantonalen Verfahrens bestritten 
hat, irgendwelche Rechte der Klägerin zu verletzen (BGE 90 II 59 f. E. 9, 84 II 322 f. 
E. 3; Urteil des Bundesgerichts vom 29. Oktober 1990 a .a.O.; Trol/er, a.a.0.). Etwas 
anderes kann der Beklagte auch nicht aus BGE 109 II 346 E. 3 herleiten. Gegenstand 
des beantragten Verbots war dort der markenmässige Gebrauch einer nie gebrauch­
ten und im Register bereits gelöschten Marke, während hier die über den marken­
mässigen Gebrauch hinausgehende Verwendung von Zeichen untersagt werden soll, 
die nicht gelöscht, sondern bloss auf eine vom Beklagten beherrschte juristische 
Person übertragen worden sind. 

3.- Erweist sich der - ohnehin nur für die beiden übertragenen Marken geltende 
- Hauptstandpunkt des Beklagten als unbegründet, bleibt sein Eventualstandpunkt 
zu prüfen. Danach gehe das Verbot gemäss Ziff. 2 des Urteilsdispositivs, im Ge­
schäftsverkehr die Bezeichnungen GUCCIO, GUCCI, GUCCIO GUCCI und 
GUCCIO G zu verwenden, bundesrechtlich zu weit. 

a) Ein Unterlassungsbefehl nach Art. 3 lit. d UWG setzt voraus, dass die Ware 
eines Konkurrenten wegen ihrer Kennzeichnung oder äusseren Ausstattung für das 
Erzeugnis eines andern gehalten werden kann. Ob zwei Erzeugnisse verwechselbar 
sind, beurteilt sich nach ihrem Gesamteindruck auf das kaufende Publikum. Dabei 
ist keine warenbezogene Verwechselbarkeit erforderlich; auch verschiedenartige 
Waren sind verwechselbar, wenn ihre Kennzeichnung geeignet ist, beim Publikum 
falsche Vorstellungen über die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen zu er­
wecken . Dabei kann für die Verwechselbarkeit auch die unzutreffende Vorstellung 
genügen, die Waren stammten zwar nicht vom gleichen, jedoch von einem wirt­
schaftlich eng verbundenen Unternehmen (BGE 116 II 368 E. 3a, 468 E. bb, 470 f. 
E. 4c, je mit Hinweisen). 

Der Begriff der Verwechslungsgefahr in diesem Sinn ist im Wettbewerbsrecht kein 
anderer als im Marken- und Namensrecht (BGE 116 II 470 E.4c, 616 E . Sb). Jedoch 
geht das UWG insofern weiter, als es im Gegensatz zu Art. 24 MSchG auch den 
nicht markenmässigen Gebrauch eines verwechselbaren Zeichens verbietet (BGE 
116 II 616 E. Sb mit Hinweis). ferner kann nach Wettbewerbsrecht eine wettbewerbs­
bezogene Unterscheidbarkeit erforderlich sein, die weiter reicht als die marken­
rechtliche. So kann das Wettbewerbsrecht dem Konkurrenten einen über den mar­
kenrechtlichen hinausgehenden Schutz vor schmarotzerischer Ausbeutung seines 
Rufs (BGE 116 II 473) oder der berühmten Marke einen von der Warengleichartig-
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keit losgelösten Schutz gewähren (Lutz / Hilti, Der Rechtsschutz der Marke ausser­
halb des Markenrechts, in: Marke und Marketing, S. 309 ff.). 

Ist die Verwechslungsgefahr auf den gleichen Namen zweier Wettbewerber zu­
rückzuführen, wird der marken- und wettbewerbsrechtliche Schutz des prioritäts­
älteren Benutzers durch das Namensrecht des jüngeren Konkurrenten begrenzt. Die 
Kolision marken- und wettbewerbsrechtlich geschützter Interessen mit denjenigen 
des Namensrechts lässt sich nicht schematisch beurteilen. Nur eine sorgfältige In­
teressenabwägung im Einzelfall kann zu einem gerechten Ausgleich führen. Dabei 
ist ein grundsätzlicher Vorrang des Namensrechts insbesondere dann abzulehnen, 
wenn es die berühmte Marke des prioritätsälteren Benutzers rechtfertigt, dem jün­
geren Wettbewerber Einschränkungen beim Gebrauch des Homonyms aufzuerle­
gen, die allerdings durch dessen Recht auf den eigenen Namen begrenzt werden und 
nach dem Grundsatz der schonenden Rechtsausübung nicht weiter gehen dürfen, 
als es das aktuelle Interesse des prioritätsälteren Wettbewerbers am Schutz verletz­
ter oder gefährdeter Rechte erheischt (BGE 116 II 617 ff.). 

b) Auch das Handelsgericht hat im angefochtenen Entscheid diese Rechtslage 
berücksichtigt, den Schutzbereich der berühmten Marken der Klägerin entspre­
chend weit gesteckt und dem Beklagten untersagt, die Bezeichnungen GUCCIO, 
GUCCI, GUCCIO GUCCI und GUCCIO G zu verwenden. Auf einer zutreffenden 
Abwägung des klägerischen Interesses am Schutz der prioritätsälteren Zeichen und 
des beklagtischen Interesses am Gebrauch des eigenen Namens beruht sodann. die 
Erwägung des Handelsgerichts, wonach das Verbot auf die Verwendung der vier 
Bezeichnungen in Alleinstellung beschränkt sei und es dem Beklagten nicht ver­
wehre, diese Zeichen in Kombination mit andern Wort- oder Bildbestandteilen zu 
verwenden, sofern dadurch eine deutliche Unterscheidbarkeit zu den klägerischen 
Zeichen gewährleistet sei. Insoweit ist das angefochtene Unterlassungsurteil bun­
desrechtlich nicht zu beanstanden. 

Nach dem Wortlaut der angefochtenen Ziff. 2 des Urteilsdispositivs geht das Ver­
bot im Rahmen der erforderlichen Interessenabwägung jedoch zu weit. Das Han­
delsgericht untersagt dem Beklagten den Gebrauch der vier Bezeichnungen im Ge­
schäftsverkehr nämlich schlechthin, statt das Verbot nach Massgabe von BGE 116 
II 614 auf bestimmte Warengattungen zu beschränken. Dass sich in jenem Fall der 
prioritätsjüngere Wettbewerber bereits einen gewissen Ruf als Designer geschaffen 
und daher auch für das Gebiet der Schweiz ein Gebrauchsinteresse manifestiert 
habe, rechtfertigt entgegen der Auffassung des Handelsgerichts keine unterschied­
liche Behandlung des Beklagten. Allein aufgrund des Markeneintrags hat auch der 
Beklagte sein Interesse bekundet, unter diesen Bezeichnungen am Wettbewerb teil­
zunehmen; gestützt auf diese Tatsache ist vom Handelsgericht denn auch zu Recht 
die Verletzungsgefahr für die klägerischen Marken bejaht worden. Demzufolge 
kann auch nicht erheblich sein, dass der Beklagte seine Interessen nicht persönlich 
vor dem Handelsgericht offenbart habe und dies im Berufungsverfahren nicht mehr 
nachholen könne, wie die Klägerin in der Berufungsantwort meint. Hat aber der 
Beklagte sein Interesse bekundet, gilt wie in BGE 116 II 614, dass dieses Interesse 
nur insoweit hinter dasjenige der Klägerin zurückzutreten hat, als die Klägerin ein 
aktuelles Interesse an der Vermeidung wettbewerbsrechtlich erheblicher Verwechs-
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lungen besitzt. Wenn auch nicht im Dispositiv, so geht das Handelsgericht doch in 
den Erwägungen selbst davon aus, dass dem Beklagten nicht verboten werde, die 
streitigen Bezeichnungen für «völlig andersartige Waren» zu verwenden, als sie die 
Klägerin vertreibe und vertreiben lasse. 

c) Indem das Handelsgericht die Schranken des Verbots nur in den Erwägungen 
erwähnt, in Ziff. 2 des Dispositivs aber nicht festlegt, verkennt es auch die bundes­
rechtlichen Anforderungen an die Bestimmtheit der Umschreibung des zu unterlas­
senden Verhaltens: 

Durch Unterlassungsbefehl kann dem Beklagten nur eine genau umschriebene, 
bestimmte Handlung untersagt werden. Denn einzig ein klar und präzis formulier­
tes Verbot ist der Vollstreckung fähig. Der Vollstreckungs- und im Falle einer Straf­
androhung der Strafrichter haben nämlich nur zu prüfen, ob die begangene Hand­
lung mit der im zivilrichterlichen Verbot umschriebenen übereinstimmt; dagegen 
sind sie nicht zuständig zum Entscheid darüber, ob das beanstandete Verhalten den 
gesetzlichen Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs erfüllt (BGE 84 II 457 f. E. 6). 
Das Bestimmtheitserfordernis soll nebst der Vollstreckbarkeit sicherstellen, dass 
der Adressat eines Unterlassungsbefehls nicht eine Würdigung vorzunehmen hat, 
bevor er die Tragweite des Verbots überhaupt erkennen kann (BGE 93 II 59 E. 4). 

Auch wenn die genaue Umschreibung des zu untersagenden Verhaltens in kom­
plizierten Verhältnissen mitunter schwierig ist, obliegt es doch stets dem Anspre-

. eher, die Handlungen, welche er untersagt haben will, anzugeben, in einzelnen zu 
umschreiben und für jede Handlung sein Interesse am Verbot nachzuweisen. All­
fällige Verbotslücken können nachträglich in einem neuen Prozess behoben werden 
(BGE 88 II 240 E. III). 

d) Die Klägerin ist ihrer Obliegenheit, die zu unterlassenden Handlungen genau 
zu bezeichnen, dadurch nachgekommen, dass sie gemäss ihrem Eventualbegehren 
vor Handelsgericht das Verbot der Verwendung der beanstandeten Bezeichnungen 
für diejenigen Erzeugnisse ausgesprochen haben wollte, für die sie selbst marken­
rechtlichen Schutz beansprucht (Int. Warenklassen 3, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 
21, 24, 25, 26, 33 und 34; vgl. SR 0.232.112.8, Anhang). Der Beklagte schliesst sich 
in seinem Eventualantrag zur Berufung dem so umschriebenen Schutzbereich der 
klägerischen Marken an. Obwohl das Handelsgericht dazu keine Feststellungen 
trifft, kann daher im Berufungsverfahren von einem unbestrittenen Sachverhalt 
ausgegangen und von einer Rückweisung Umgang genommen werden (Urteil des 
Bundesgerichts vom 19. September 1962, E. 2a, in: SJ 1964 S. 20 f.; kritisch Poudret, 
N. 3.2 zu Art. 64 OG, S. 583 f.). 

Das bundesrechtlich zu weitgehende Verbot in Ziff. 2 des angefochtenen Dispo­
sitivs ist somit auf die aufgelisteten Warenklassen zu beschränken. 

Aus der Beschränkung darf der Beklagte jedoch nicht e contrario schliessen, er 
sei aufgrund des Berufungsurteils befugt, ausserhalb der genannten Warenklassen 
die beanstandeten Bezeichnungen im Geschäftsverkehr zu verwenden. Es ist durch­
aus denkbar, dass auch ein Handel in anderen Warenklassen oder eine anderweitige 
Geschäftstätigket zu einer wettbewerbswidrigen Verwechslungsgefahr führt, die 
Grundlage für ein zusätzliches oder weitergehendes Benutzungsverbot wäre. Dar­
über hätte der Richter aber in einem neuen Prozess zu entscheiden. 
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Art. 2 Abs. 1 PVÜ, 1 Abs. 1 MMA, 29 Abs. 1 MSchG - «GUCC/0 GUCC/ II» 

- Die sogenannte internationale Marke stellt ein Bündel nationaler Marken dar, 
die jede einzeln durch das betreffende nationale Recht normiert wird (E. 11). 

- In jedem Land geniessen eine internationale und eine nationale Marke den 
gleichen Schutz, und die Zuständigkeitsbestimmungen des Art. 29 Abs. 1 
MSchG gelten sowohl für die nationalen wie auch für die internationalen Mar­
ken (E. 12). 

- La marque dite internationale consiste en un faisceau de marques nationales, 
chacune regie par le droit national du pays concerne (c. 11). 

- Dans chaque pays, une marque internationale et une marque nationale benefi­
cient de la meme protection et !es reg/es de competence decoulant de l'article 
29 alinea 1 LMF valent pour !es marques nationales comme pour celles inter­
nationales (c. 12). 

Urteil des FL Obersten Gerichtshofes vom II. Dezember 1989 i.S. Guccio Gucci 
S.p.A. gegen Guccio Gucci . 

Die Klägerin ist seit dem Jahre 1967 Inhaberin einer ganzen Anzahl internatio­
naler Marken mit dem Bestandteil GUCCI, die in den Waren- und Dienstleistungs­
klassen I bis 42 eingetragen sind. Der Beklagte liess am 20. September 1988 die in­
ternationalen Marken IR 529211 GUCCIO und IR 529212 GUCCIO GUCCI auch 
mit Wirkung für Liechtenstein für verschiedene Waren und Dienstleistungen eintra­
gen. Am 28. April 1989 klagte die Klägerin beim FL Landgericht auf Löschung der 
beiden Marken des Beklagten. Mit Beschluss vom 22. Juni 1989 hiess das Landge­
richt die vom Beklagten erhobene Unzuständigkeitseinrede gut und trat auf die 
Klage nicht ein. Dieser Beschluss wurde auf Rekurs der Klägerin vom FL Oberge­
richt am 13 . Juli 1989 aufgehoben und die vom Beklagten erhobene Unzuständig­
keitseinrede abgewiesen. Hiegegen richtet sich der Rekurs des Beklagten, mit wel­
chem er die Wiederherstellung des erstinstanzlichen Beschlusses beantragte. 

Aus der Begründung des FL Obersten Gerichtshofes: 

9.) § 23 JN bestimmt, dass das FL Landgericht seine Zuständigkeit von Amts 
wegen zu prüfen hat, sobald eine Rechtssache bei ihm anhängig wird. Diese Prü­
fung erfolgt auf Grund der Angaben des Klägers, sofern diese dem Gericht nicht 
bereits als unrichtig bekannt sind. Stellt sich im Zuge dieser Prüfung heraus, dass 
die anhängig gewordene Rechtssache der inländischen Gerichtsbarkeit entzogen ist, 
so hat das FL Landgericht gemäss § 24 JN seine Unzuständigkeit in jeder Lage des 
Verfahrens sowie die Nichtigkeit des vorangegangenen Verfahrens durch Beschluss 
auszusprechen. Die eben zitierten Bestimmungen entsprechen, soweit hier in Be­
tracht kommt, den §§ 41, 42 öJN und sind von dort in das liechtensteinische Ver­
fahrensrecht übernommen worden. Es kann daher zur Auslegung dieser Bestim-
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mungen durchaus auf die österreichische Rechtslehre und Rechtsprechung zurück­
gegriffen werden. Diese besagt nun, dass das Fehlen der inländischen Gerichtsbar­
keit zwar das stärkste Prozesshindernis darstellt, jedoch insoweit nicht zum Tragen 
kommen kann, als für die in Betracht kommende Rechtssache nach den inländi­
schen Verfahrensvorschriften die Zuständigkeit eines inländischen Gerichtes bejaht 
werden muss (vgl. hiezu Fasching im Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen I, 
S. 259 ff. und S. 266 ff.). 

10.) Daran anknüpfend kann nun kein Zweifel darüber bestehen, dass gemäss 
Art. 29 MSchG für die im Inland hinterlegten bzw. registrierten Fabriks-, Handels­
und Dienstleistungsmarken ein Rechtsschutz durch die inländischen Gerichte be­
steht. Denn für die Gewährung dieses Rechtsschutzes wurde für zivilrechtliche 
Streitigkeiten ausdrücklich das FL Landgericht als zuständig erklärt. 

11.) Nun wurde allerdings mit der diesem Rechtsstreit zugrundeliegenden Klage 
vom FL Landgericht Rechtsschutz nicht für eine im Inland hinterlegte oder regi­
strierte Marke, sondern für eine sogenannte «internationale Marke» an begehrt. In­
soweit kommt nun das massgebliche internationale Markenschutzrecht zur Anwen­
dung. Dieses gründet sich in erster Linie auf die Pariser Verbandsübereinkunft zum 
Schutze des gewerblichen Eigentums aus dem Jahre 1883 (PVÜ), der Liechtenstein 
mit LGBI 1933 Nr. 12 beigetreten ist. In der Folge wurde die PVÜ mehrfach revi­
diert, d.h. inhaltlich ergänzt und geändert, zuletzt in Stockholm 1967. Liechtenstein 
hat alle diese Ergänzungen und Änderungen durch entsprechende Beitritte und 
Verlautbarungen mitvollzogen. Im Mittelpunkt des PVÜ steht der Grundsatz der 
lnländerbehandlung, auch «Assimilationsprinzip» genannt. Dieser Grundsatz be­
sagt, dass die Staatsangehörigen eines Verbandsteiles beim Schutz des gewerblichen 
Eigentums in allen übrigen Verbandsländern wie eigene Staatsangehörige behan­
delt werden, auch wenn sie im Schutzland weder Wohnsitz noch Niederlassung 
haben (Art. 2 Abs. 1 PVÜ; vgl. hiezu Schönherr-Kucsko, Wettbewerb-, Marken-, 
Muster- und Patentrecht, 3. Aufl. 1987, S. 130ff., sowie Alois Trailer / Patrick Trai­
ler, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 2. Aufl. 1981, S. 183 ff.) . Das soge­
nannte Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken aus 
dem Jahre 1891 (MMA), zu welchem das Fürstentum Liechtenstein idFd revidierten 
Stockholmer Textes beigetreten ist, begründete gemäss Art. 1 Abs. 1 MMA einen be­
sonderen Markenschutzverband im Sinne des PVÜ. Die Bestimmungen des MMA 
lassen sich dahingehend zusammenfassen, dass es für die Mitgliedsländer zunächst 
eine Vereinfachung der Registrierung von Marken zur Folge hatte. Während in den 
Ländern ausserhalb des MMA zum Erwerb des Markenschutzes eine Registrierung 
der in Betracht kommenden Marke in jedem einzelnen Land mit allen sich daraus 
ergebenden Schwierigkeiten und Förmlichkeiten erforderlich war, genügt in den 
Mitgliedsländern der MMA zusätzlich zur Registrierung im sogenannten «Ur­
sprungsland» eine einzige Eintragung, und zwar in das vom Büro in Genf geführte 
Internationale Markenregister. Die auf diese Weise international registrierte Marke 
wurde damit in den Mitgliedsländern des MMA ebenso geschützt, wie wenn sie 
in diesen Ländern unmittelbar hinterlegt bzw. registriert worden wäre. Auf diese 
Weise stellt die sogenannte «internationale Marke» ein Bündel nationaler Marken 
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dar, deren Inhalt und Schutzbereich sich in jedem der beteiligten Länder nach des­
sen nationalem Recht bestimmt. Daher kommt das schon im Zusammenhang mit 
dem PVÜ erwähnte «Assimilationsprinzip» speziell auch für Markenrechte zum 
Tragen (vgl. hiezu Schönherr-Kucsko, a.a.O., S. 134- 135, sowie Alois Trailer / Pa­
trick Trailer, a.a.O., S. 186). 

12.) Ersetzt aber, wie eben dargelegt, die internationale Registrierung einer Mar­
ke die Eintragungen in den nationalen Markenregistern und vermittelt dabei jenen 
Schutz, den der Hinterleger durch eine nationale Hinterlegung bzw. Registrierung 
erlangt hätte, so kommen im übrigen in Ansehung der Voraussetzungen und den 
Umfang dieses Schutzes die Bestimmungen des nationalen Rechtes des in Betracht 
kommenden Mitgliedslandes zur Anwendung, mit anderen Worten, die formellen 
und materiellen Voraussetzungen des Markenschutzes nach vorangegangener inter­
nationaler Registrierung werden durch die innerstaatliche Rechtsordnung jenes 
Staates bestimmt, in welchem Ansprüche aus einer Verletzung von Markenrechten 
geltend gemacht werden. Bezogen auf den vorliegenden Rechtsstreit bedeutet dies, 
dass die auf der Grundlage des MMA mit Wirksamkeit auch für das Fürstentum 
Liechtenstein registrierten internationalen Marken der klagenden Partei in Liech­
tenstein denselben Schutz geniessen, wie wenn sie unmittelbar in Liechtenstein hin­
terlegt bzw. registriert worden wären. Ist dies aber der Fall, so kommen auch für die 
international registrierten Marken der klagenden Partei bei der Geltendmachung 
von Markenrechtsverletzungen in Liechtenstein die inländischen formellen und ma­
teriellen Markenschutzbestimmungen zum Tragen . Insbesondere gilt also für die 
hier in Rede stehenden internationalen Marken auch das Iiechtensteinische Marken­
schutzgesetz in der geltenden Fassung, einschliesslich der den Gerichtsstand regeln­
den Bestimmungen des Art. 29 Abs. 1 MSchG, wonach zur Behandlung der «nach 
dem gegenwärtigen Gesetze», also nach dem liechtensteinischen MSchG zu ent­
scheidenden zivilrechtlichen Streitigkeiten das FL Landgericht zuständig ist. Diese 
Zuständigkeit des von der klagenden Partei angerufenen inländischen Gerichts lässt 
zugleich aus den Erwägungen, die schon zu Punkt 9.) dieser Entscheidungsbegrün­
dung dargelegt worden sind, das Prozesshindernis des Mangels der inländischen 
Gerichtsbarkeit nicht entstehen. Das FL Obergericht hat daher zu Recht und mit 
zutreffender Begründung den erstinstanzlichen Zurückweisungsbeschluss im Sinne 
einer Abweisung der erhobenen Unzuständigkeitseinrede abgeändert. 

13.) Die im Revisionsrekurs des Beklagten dargelegten Überlegungen, die in eine 
entgegengesetzte Richtung laufen, erweisen sich angesichts der klaren Vertrags- und 
Rechtslage aus unbehelflich. Insbesondere bedarf es keines Tätigwerdens des liech­
tensteinischen Gesetzgebers in Richtung der Schaffung einer dem Art. 30 des 
schweizerischen Markenschutzgesetzes nachgebildeten Vorschrift für die Zustän­
digkeit des Landgerichtes in zivilrechtlichen Markenrechtsstreitigkeiten gegen einen 
ausserhalb Liechtensteins wohnenden Hinterleger, da es im Rahmen des MMA zur 
Begründung einer nationalen Zuständigkeit für Markenschutzstreitigkeiten nicht 
auf den Wohnsitz des Hinterlegers, sondern nur auf die ordnungsgemässe interna­
tionalrechtliche Markenregistrierung ankommt. Diese stellt, wie bereits ausgeführt, 
ausserhalb des Ursprungslandes die Gleichbehandlung des Ausländers bzw. seiner 
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internationalen Marke mit den Inländern bzw. der im Inland registrierten Marken 
her. Unter diesen Umständen kann auch keine Rede davon sein, dass sich das FL 
Obergericht bei seiner Entscheidung zu Unrecht gesetzgeberische Kompetenzen an­
gemasst hätte. Da nämlich das von Liechtenstein ratifizierte MMA die Anwendung 
des nationalen liechtensteinischen Markenschutzrechtes auch für die international 
registrierten Marken vorgeschrieben hat, konnte die Entscheidung im Zuständig­
keitsstreit schon allein auf der Grundlage des Art. 29 Abs. 1 MSchG getroffen wer­
den. Erwägungen in der Richtung, ob vorliegendenfalls eine richterliche Rechtsfin­
dung nach Art. 1 Abs. 3 PGR hätte stattfnden dürfen oder nicht, sind daher über­
flüssig . 

14.) Der FL Oberste Gerichtshof teilt schliesslich auch noch die Auffassung des 
FL Obergerichtes, dass die Sonderbestimmungen des Art. 29 Abs. 2 MSchG, wo­
nach Berufungen gegen markenrechtliche Entscheidungen des FL Landgerichtes 
direkt an den FL Obersten Gerichtshof zu richten wären, wegen ihres Ausnahme­
charakters nicht auch auf Rekurse anzuwenden wären (vgl. hiezu sinngemäss die E 
des FL Obersten Gerichtshofes vom 30. November 1981, LES 1982, S. 176ff., insbe­
sondere S. 178/179 unter Punkt 2). 

Art. 6 Abs. 2, 9 Abs. 1 MMA - «GUCCIO GUCCI III» 

- Wenn innert fünf Jahren nach der internationalen Eintragung die nationale 
Marke im Ursprungsland einem Dritten abgetreten wird, so hat dies für den 
Inhaber der internationalen Eintragung den Verlust seines materiellen Rechts 
zur Folge; doch kann selbst in diesem Fall die Markenschutzklage sowohl ge­
gen den im internationalen Register eingetragenen Inhaber als auch gegen den 
im Register des Ursprungslandes eingetragenen Zessionar angehoben werden. 

- Si, pendant !es cinq ans suivant l'enregistrement international, la marque 
nationale prealablement enregistree au pays d'origine est cedee a un tiers, cela 
entraine pour le titulaire de l 'enregistrement international la perle de son droit 
materiel; toutefois, meme dans ce cas, l'action peut etre dirigee contre le titu­
laire inscrit au registre international au contre le cessionnaire inscrit au registre 
national du pays d'origine. 

Urteil des FL Obersten Gerichtshofes vom 17. Juni 1991 i.S. Guccio Gucci S.p.A. 
gegen Guccio Gucci . 

Die Klägerin ist seit dem Jahre 1967 Inhaberin einer ganzen Anzahl internatio­
naler Marken mit dem Bestandteil GUCCI, die in den Waren- und Dienstleistungs­
klassen 1 bis 42 eingetragen sind. Der Beklagte liess am 20. September 1988 die 
internationalen Marken IR 529211 GUCCIO und IR 529212 GUCCIO GUCCI 
auch mit Wirkung für Liechtenstein für verschiedene Waren und Dienstleistungen 
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eintragen. Er trat diese bereits am 3. November 1988 an die italienische Gesellschaft 
G&G S.r.l. ab. Die Abtretung wurde am 3. März 1989 im italienischen und am 
25. September 1989 im internationalen Markenregister eingetragen. 

Bereits am 28. April 1989 klagte die Klägerin beim FL Landgericht auf Löschung 
der beiden Marken der Beklagten. Mit Urteil vom 21. Januar 1991 wies das Land­
gericht die Klage wegen fehlender Passivlegitimation ab. Hiegegen richtet sich die 
Berufung der Klägerin, mit welcher sie die Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils 
verlangte. 

Aus der Begründung des Obersten Gerichtshofes: 

14.) Das sogenannte Madrider Abkommen über die internationale Registrierung 
von Marken aus dem Jahre 1891 (MMA), zu welchem das Fürstentum Liechtenstein 
idFd revidierten Stockholmer Textes beigetreten ist, begründete gemäss Art . 1 Abs. 1 
MMA einen besonderen Markenschutzverband im Sinne der Pariser Verbandsüber­
einkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums aus dem Jahre 1883 (PVÜ), der 
Liechtenstein gleichfalls beigetreten ist. Die Bestimmungen des MMA lassen sich 
dahingehend zusammenfassen, dass es für die Mitgliedsländer zunächst eine Ver­
einfachung der Registrierung von Marken zur Folge hat. Während in den Ländern 
ausserhalb des MMA zum Erwerb des Markenschutzes eine Registrierung der in Be­
tracht kommenden Marke in jedem einzelnen Land mit allen sich daraus ergeben­
den Schwierigkeiten und Förmlichkeiten erforderlich ist, genügt in den Mitglieds­
ländern des MMA zusätzlich zur Registrierung im sogenannten «Ursprungsland» 
eine einzige Eintragung, und zwar in das von der OMPI in Genf geführte internatio­
nale Markenregister. Die auf diese Weise international registrierte Marke ist damit 
in den Mitgliedsländern des MMA ebenso geschützt, wie wenn sie in diesen Län­
dern unmittelbar hinterlegt bzw. registriert worden wäre. Auf diese Weise stellt die 
sogenannte «internationale Marke» ein Bündel nationaler Marken dar, deren Inhalt 
und Schutzbereich sich in jedem der beteiligten Länder nach dessen nationalem 
Recht bestimmt (vgl. hiezu Schönherr-Kucsko, Wettbewerbs-, Marken-, Muster- und 
Patentrecht, 3. Aufl., Wien 1987, S. 134-135, sowie Alois Trailer/Patrick Trailer, 
Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, 2. Aufl., Basel 1981, S. 186). 

Da nur eine im Ursprungsland national registrierte Marke international regi­
striert werden kann, stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis die nationale und 
internationale Registrierung zu einander stehen. Diese Frage ist zunächst in den Be­
stimmungen des Art. 6 Abs. 2 MMA gelöst worden. Danach ist der internationale 
Markenschutz für die ersten fünf Jahre, berechnet ab der internationalen Registrie­
rung, unselbständig und von der Eintragung im Ursprungsland abhängig. Der 
internationale Schutz entsteht daher nur, wenn auch im Ursprungsland der Schutz 
besteht und der internationale Schutz erlischt selbsttätig im gleichen Umfang, wie 
der Heimatschutz in dieser Zeit aufhört. Die Abhängigkeit von der nationalen Mar­
ke bleibt selbst dann erhalten, wenn die IR-Marke auf einen Dritten übertragen 
wird. Ist also innerhalb der eben erwähnten Fünfjahresfrist der nationale Marken­
schutz vom bisherigen Markenschutzinhaber nach inländischem Recht rechtsgültig 
an einen Dritten übertragen worden, so ist das materielle Recht für den ursprüng-
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liehen Markenrechtsinhaber auch in Ansehung der international registrierten Mar­
ke weggefallen (Baumbach-Hefermehl, Warenzeichenrecht und internationales 
Wettbewerbs- und Zeichenrecht, 12.Aufl. 1985, S.1142 Anm. l, i.Y.m. s.1103, 
Anm. 1). Erst nach dem Ablauf von fünf Jahren ab der internationalen Eintragung 
wird der internationale Markenschutz selbständig und vom Schicksal der nationa­
len Marke gelöst (Baumbach-Hefermehl, a.a.O., S. I 143 Anm. 2). 

Um im Interesse der Rechtssicherheit die Zahl jener Fälle möglichst einzuschrän­
ken, bei denen die internationale Registrierung von Marken von der Registrierung 
im Ursprungsland abweicht, machen es die Bestimmungen des Art. 9 Abs. 1 MMA 
der Behörde des Ursprungslandes zur Pflicht, Veränderungen, insbesondere Über­
tragungen der internationalen Behörde mitzuteilen, wenn durch die stattgefundene 
Änderung auch die internationale Registrierung berührt wird (Baumbach-Hefer­
mehl, a.a.0., S. 1149-1150 Anm . 1) . 

Darüberhinaus ist nach der ständigen Schweizer Rechtslehre und Rechtsprechung 
der aus dem Auseinanderfallen von materiellrechtlicher und registermässiger (for­
meller) Berechtigung an einer Marke resultierenden Rechtsunsicherheit dadurch zu 
begegnen, dass es dem Kläger in Analogie zu Art. 33 sPatG ermöglicht wird, die 
Markenschutzklage entweder gegen den im internationalen Register noch eingetra­
genen materiell nicht mehr Berechtigten oder gegen den im nationalen Register be­
reits eingetragenen tatsächlichen Materiell-Berechtigten einzubringen (BGE 108 II 

. 218; SM! 1990, S. 90; A lois Trailer, Immateria lgüterrecht II, S. 1023/ 1024). Hierzu 
wurde im wesentlichen ins Treffen geführt, dass sich die Zulässigkeit einer Marken­
schutzklage gegen einen im Register eingetragenen bloss formell aber nicht mehr 
ma teriell berechtigten Markeninhaber dadurch rechtfertige, dass sich der in seinen 
Rechten verletzte Klagewi llige, er sich namentlich bei grösseren, eng verflochtenen 
und unübersichtlichen Firmen keine Kenntnisse von den genauen Eigentumsver­
hältnissen am fraglichen Markenrecht verschaffen kann, zum Zwecke der Klageein ­
reichung nur auf das auch für Dritte einzig öffentlich zugängliche internationale 
Markenregister abstützen muss, um unzumutbare Prozessrisiken im Zusammen­
hang mit der möglichen Einrede der mangelnden Passiv legitimation auszuschalten. 
Andernfalls könnte die Beschränkung der Passivlegitimation auf den tatsächlichen 
(materiellrechtlichen) Markeninhaber die Rechtsverfolgung durch den Verletzten 
nicht nur erschwert, sondern geradzu vereitelt werden, da durch rasch aufeinander­
folgende Markenübertragungen eine Klageerhebung gegen den jeweils aktuellen 
Markenrechtsinhaber im Ergebnis verunmöglicht werden könnte. 

Angesichts der weitgehenden Übereinstimmung des schweizerischen Marken­
und Patentrechtes hegt der FL Oberste Gerichtshof keine Bedenken, die eben dar­
gelegte Schweizer Lehre und Recht sprechung auch im liechtensteinischen Marken­
schutzprozess zur Anwendung zu bringen. 

15.) Auf den vorliegenden Fall angewendet bedeutet dies, dass zwar, wie das Erst­
gericht zutreffend erkannt hat, die im vorliegenden Rechtsstreit verfangenen Mar­
kenrechte der beklagten Partei mit der Abtretung dieser Markenrechte an die Firma 
G&G S.r.l. vom 3. November 1988 und der am 3. März 1989 erfolgten Registrierung 
dieser Abtretung im Markenregister der Industrie-Handels- und Gewerbekammer 
Florenz materiellrechtlich seit dem 3. März 1989 nicht mehr dem Beklagten, son-
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dem der Firma G&G S.r.l. gehören und dass diese Veränderung der materiellen 
Rechtslage an sich auch auf die Eintragung im internationalen Markenregister re­
flektiert, weil in Ansehung der massgeblichen Eintragungen die fünfjährige Frist 
des Art. 6 MMA noch nicht abgelaufen ist; dass aber im Interesse der Rechtssicher­
heit die internationale Markenschutzklage gegen den früheren Markenrechtsinha­
ber so lange zuzulassen war, bis das nationale Markenregister seiner Mitteilungs­
pflicht im Sinne des Art. 9 MMA gegenüber dem internationalen Markenregister 
noch nicht nachgekommen war und in letzterem noch formal der frühere Marken­
schutzinhaber, also der Beklagte Guccio Gucci, als berechtigt aufschien. Diese An­
passung der internationalen Eintragung an die nationale Eintragung erfolgte aber 
erst lange Zeit nach der Klageerhebung in Liechtenstein (dem 28. April 1989) und 
konnte daher im Sinne der Bestimmungen des § 242 ZPO (entsprechend § 234 
öZPO) das schon vorher eingetretene Prozessstandsverhältnis nicht mehr verän­
dern (vgl. hiezu Fasching im Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen III, S. 96 
Anm. !). 
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IV. Modellschutz / Droit des modeles 

Photos et remarques a l'ATF «Cone» du 18 avril 1991 publie dans cette revue 1991, 
p. 393 ss. 

L'arret du Tribunal federal, bien que reprenant !es principes de jurisprudence tra­
ditionnels developpes depuis des decennies notamment en matiere de validite de 
modele depose et d'examen d'imitation illicite, presente un interet particulier pour 
!es professionnels de l'industrie horlogere. 

A) En effet, dans un premier temps, le Tribunal federal a confirme que le modele 
Girard-Perregaux ayant fait l'objet d'un depöt international aupres de 1'0.M.P.I., 
beneficiait de la protection accordee par la LDMI (art. 23bis). 

Fidele a sa jurisprudence, notre Haute Cour a rappele les exigences de nouveaute 
formelle (art. 12 eh. 1 LDMI) et materielle pour un dessin ou modele. Le Tribunal 
federn! a notamment explique que, lorsque l'on est en presence d'un modele dont 
la validite est contestee du fait de l'existence de modeles anterieurs connus et simi­
laires a celui depose, il convient pour determiner Ja nouveaute materielle de 

« . . . proceder comme en cas d'imitation, en particulier c'est l'impression 
d'ensemble qui est determinante». 

A ce sujet, Ja demonstration du Tribunal federal, dans Je cas Girard-Perregaux, 
ne souffre d'aucune critique, tous !es modeles anterieurs invoques apparaissent dif­
ferents de celui de Ja Focale d'Equation. 

En outre, a l'argumentation de Ja defenderesse consistant a dire que Ja forme geo­
metrique tres simple du verre (conique) ne permettait pas de beneficier d'une pro­
tection legale au sens de Ja LDMI, le Tribunal federn! retorque justement que si Je 
cöne est en soi une forme simple, c'est l'ensemble d'elements 

« . .. qui fait apparai'tre le cöne dans une combinaison originale qui justifie 
indeniablement la protection legale au modele.» 

Ce rappel de Ja protection, meme pour une forme geometrique simple avec une 
combinaison originale est essentiel dans Je domaine horloger. En effet, on peut aise­
ment soutenir que Ja plupart des formes geometriques utilisees, notamment pour 
Ja creation d'un modele de montre, sont des formes simples et connues depuis l'ori­
gine du monde qui ne beneficient pas, en tant que telles, d'une protection, ces figu­
res etant tombees dans Je domaine public. 

Or, les createurs et !es dessinateurs dans l'industrie horlogere font appel a des 
formes simples, connues (boite de montre ronde, carree, rectangulaire, ovale, etc.), 
et il est heureux que l'usage de ces formes «dans une combinaison originale» puisse 
permettre une protection legale accordee par Ja LDMI. Si tel n'etait pas le cas, Ja 
creation ne pourrait plus beneficier du support d'une protection legale. 
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Enfin, s'agissant de l'assertion de la defenderesse que le verre conique du modele 
«Focale d'Equation» est une forme imposee par la technique, notre Haute Cour a 
rappele les conditions de l'article 3 LDMI, notamment que: 

«La protection legale ne s'applique pas ... a l'effet technique de l'objet fabri­
que . . . ». 

Toutefois, en l'espece, le Tribunal federal releve que meme «si une forme est desti­
nee a mettre en valeur un diamant, Je but recherche est esthetique et non utilitaire.» 
II n'y avait donc pas matiere a nier Ja protection du modele de ce chef. 

Dans une autre cause, Strässle Söhne ca. Polstermöbel und Matratzen GmbH du 
17 decembre 1957 (ATF 83 II 475), le Tribunal federal avait apporte une precision 
interessante au sujet d'un cas dans lequel Je but recherche d'une forme serait a Ja 
fois esthetique et technique. Le Tribunal a notamment dit: 

«Une forme n'est pas protegee par Ja LDMI lorsque son but utilitaire est pre­
ponderant au point que son effet esthetique passe completement a I'arriere­
plan.» 

Cette precision a toute son utilite dans Ja mesure ou dans Je domaine horloger, 
creation et technique doivent cohabiter, voire dependent l'une de l'autre, Ja premiere 
etant souvent limitee par Ja seconde. 

On relevera au passage que Ja defenderesse pour contester Ja violation illicite du 
modele de Girard-Perregaux par le sien, se sert de l'argumentation classique tendant 
a faire tomber Ja validite du depöt du modele. 

B) S'agissant de determiner si Je modele «Z» constituait effectivement une imi­
tation illicite du modele Focale d'Equation, notre Haute Cour a tout d'abord rap­
pele que l'article 24 eh. 1 LDMI tient l'imitation pour illicite 

«Iorsque le modele contrefait ne peut etre distingue du modele depose qu'apres 
un examen attentif.» 

Par ailleurs, eile a procede selon la pratique habituelle en appliquant les criteres 
qu'elle a degage et qui font partie de sa jurisprudence constante, pour determiner 
si en l'espece l'imitation etait illicite, en comparant !es modeles simultanement. Le 
Tribunal federal rappelle que pour juger le caractere illicite de l'imitation, il faut 

« . . . se fonder sur les similitudes qui, si elles sont considerables, rejettent les 
divergences a l'arriere-plan. Est ainsi determinante l'impression d'ensemble 
que !es deux modeles eveillent, notamment chez le dernier acheteur.» 

En l'espece, notre Haute Cour a estime que les elements similaires sont ceux qui 
frappent Je plus et qui sont !es plus caracteristiques. 

Le Tribunal federal a reconnu qu'il existait des differences entre les modeles com­
pares mais que celles-ci «donnent a penser qu'il s'agit de Ja meme montre habillee 
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de plusieurs fac;ons». Ainsi, on conclut que ces differences ne modifient pas l'im­
pression d'ensemble laissee par le modele «Z». Des lors, l'imitation illicite ne saurait 
etre contestee. 

C) Par ailleurs, on pourra rappeler que la Cour Civile de Neuchätel avait admis 
l'argumentation de Girard-Perregaux sur Ja violation de Ja loi contre Ja concurrence 
deloyale. Or, Je Tribunal federal confirmant l'action en interdiction sur Ja base de 
la !ex specialis constituee par Ja LDMI, a renonce a examiner si les conditions de 
la LCD s'appliquaient dans Je cas d'espece. 

On peut le regretter, car il eilt ete fort interessant de lire notre Haute Cour a ce 
sujet. 

En conclusion, cet arret permettra aux praticiens et aux professionnels de l'indu·s­
trie horlogere d'une part, de mieux situer Ja frontiere entre les modeles qui peuvent 
beneficier de Ja protection de Ja LDMI et ceux qui en sont exclus et, d'autre part, 
d'apprehender dans Je domaine de la contrefac;on, au sens )arge, les cas d'imitation 
illicite de ceux qui ne le sont pas. 

Philippe Azzola, Avocat 

- a gauche Je modele protege modele protege 
- a droite le modele «Z» 

Art. 4 et 24 LDMI, art. 19 CO - «SNAPSPOT III» 

- L'octroi d'une licence d'usage d'un dessin ou modele depose n'implique pas que 
son beneficiaire soit legitime a poursuivre !es violations du droit dont l'usage 
lui a ete ainsi concede, a moins d 'une c!ause expresse restant dans !es limites de 
l'art. 19 CO 
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- Die Gebrauchslizenz an einem hinterlegten Muster oder Modell legitimiert 
allein den Lizenznehmer noch nicht zur Geltendmachung der S_chutzrechte; 
dazu ist eine spezielle im Lizenzvertrag enthaltene Ermächtigungsklausel in­
nerhalb der Schranken von Art. 19 OR erforderlich. 

Jugement du tribunal cantonal de Fribourg (cour civile), du 5 mars 1990, dans 
Ja cause Escor AG ca. Proms Production S.A. 

Remarques: 

1) L'action d'Escor AG fondee sur Ja LDMI et sur Ja LCD fut rejetee par ce juge­
ment. Un recours en reforme fut interjete uniquement sur ce second fondement, 
recours rejete par arret du 21 juin 1991 (RSPI 1991, 417). II apparai't interessant 
de publier neanmoins la partie du jugement cantonal rejetant l'application de Ja 
LDMI, non soumise au Tribunal federal. 

2) II convient de rappeler qu'a ete deja publie aussi l'arret cantonal du 21 juin 
1989 confirmant Je rejet de Ja requete de mesures provisionnelles fondee sur Ja LCD 
(RSPI 1991, 240 - avec reproduction de Ja vitrine des jeux en conflit). 

Extraits des considerants: 

En droit 

1. La defenderesse denie a Escor AG Ja qualite pour agir en contrefa<;:on ou imita­
tion du dessin ou modele en cause. Elle conclut des lors au rejet de Ja demande dans 
la mesure ou eile repose sur Ja loi federale sur les dessins et modeles industriels du 
30 mars 1900 (ci-apres: LDMI). 

a) . .. 

b) La qualite pour agir d'Escor AG doit etre examinee a Ja seule turniere de Ja 
convention du 30 mai 1975. 

La qualite pour agir (Sachlegitimation) n'est donnee qu'au titulaire d'un droit 
subjectif ( ... kann im allgemeinen eine Klage nur erhoben werden, wenn der Träger 
des subjektiven Rechts oder der aus dem Rechtsverhältnis Berechtigte als Kläger 
auftritt ... ; Guldener, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e ed., p. 139; Sträulil 
Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung N. 19 ad § 27128; 
Deschenaux/Castella, La nouvelle procedure civile fribourgeoise, p. 63/64). 

En l'espece, il est acquis que Je modele que constitue l'appareil Snapspot a ete 
depose Je 4 aoGt 1975 sous no 107 877 par Je seul Walter Müller (dossier Escor AG 
du 3 mai 1988, p. 3). Selon l'art. 4 al. 1 de Ja LDMI, Je droit de l'auteur est transmissi­
ble, en tout ou en partie, par toutes voies de droit. Le deuxieme alinea ajoute que 
l'auteur peut autoriser d'autres personnes a exploiter son dessin ou modele en leur 
accordant une licence. Aucune clause de la convention du 30 mai 1975 ne comporte 
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un acte de disposition du modele depose par Walter Müller. Les seuls droits accor­
des par Walter Müller a George Guldenschuh, puis a son cessionnaire, figurent a 
l'art. 2 de Ja convention. II s'agit du droit de fabriquer et d'exploiter commerciale­
ment Je modele Snapspot. Bien que Ja loi ne definisse pas Je concept juridique de 
licence au sens de l'art. 4 al. 2 LDMI, il est vraisemblable que tel ait ete Je but voulu 
par !es parties. En effet, dans ce type de contrat, Je titulaire du modele s'oblige a 
tolerer l'utilisation du droit exclusif par Je licencie, lui assurant de cette maniere Ja 
jouissance du bien immateriel (Giovanna Modiano, Le contrat de licence de brevet, 
p. 12). La concession d'une simple licence d'utilisation n'implique pas, en droit 
suisse, que Je beneficiaire soit legitime pour poursuivre !es violations du droit con­
cernant Je bien immateriel dont l'usage a ete accorde (Trailer, Immaterialgüterrecht, 
Bd. II, p. 1016/ 1017; ATF 113 II 192ss, res. JdT 1988 I 301). II n'est toutefois pas 
inconcevable que, dans !es limites tracees par l'art. 19 CO, !es parties au contrat de 
licence puissent conferer au licencie certains droits de defense qui appartiennent en 
propre a l'auteur du modele. II n'y aurait en tout cas Ja aucun accord contraire a 
Ja loi et, en particulier, a Ja LDMI (cf. ATF precite). Mais en l'espece, ce droit de 
defense, qui appartient a l'auteur du modele, n'a jamais ete confere au licencie. Au 
contraire, l'art. 4 de la convention a expressement prevu que Je devoir d'intervenir 
contre !es imitateurs de l'appareil incombait a Doba, respectivement a Walter Mül­
ler (Doba verpflichtet sich . . . gegen allfällige Nachahmer des Gerätes vorzugehen). 
II est des lors certain que l'auteur du modele Snapspot n'a pas entendu transferer 
au licencie, ni Je droit au modele depose, ni meme celui qui decoule des actions pre­
vues aux art. 24 a 33 LDMI. 

c) La demanderesse, pour justifier sa qualite pour agir, a invoque l'arret rendu 
par le Tribunal federal Je 5 mai 1987 dans la cause Firma X ca. Firma Z (ATF 113 
II 190ss) dans lequel une question identique se posait. Le Tribunal federal se de­
mandait si Ja demanderesse avait ete autorisee par un contrat de licence a conduire 
des proces en son propre nom, soit expressement, soit implicitement en raison du 
sens et du but du contrat. Mais, dans le cas particulier, le contrat precisait que Ja 
demanderesse devait poursuivre toute imitation et que Je donneur de licence devait 
l'assister a cet egard dans toute Ja mesure du possible ( «Es wurde ferner bestimmt, 
dass die Klägerin jede Nachahmung zu verfolgen habe und .. . »). Cette clause con­
ferait au licencie Je droit et meme l'obligation d'agir, ce qui n'est nullement le cas 
a l'art. 4 de la convention du 30 mai 1975 qui precise de fa\'.On explicite que c'est le 
donneur de licence qui assume cette obligation. 

En consequence, la demande, dans Ja mesure ou eile est fondee sur !es disposi­
tions de la LDMI, doit etre rejetee, Escor AG n'ayant pas qualite pour agir. 

2. et 3. (concernent LCD). 
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V. Patentrecht / Brevets 

Art. 7b fit. a PatG, Art. 55 Abs. 1 fit. a EPUe - «STAPELAUTOMAT» 

- Eine Offenbarung, die sechs Monate vor der Einreichung der Europäischen 
Patentanmeldung stattgefunden hat, ist neuheitsschäd/ich. 

- Une pub/ication intervenue six mois avant le dep6t de /a demande de brevet 
europeen detruit /a nouveaute. 

BGer (1. Zivilabt.) vom 19. August 1991 (mitgeteilt von Fürsprecher Kopp, Bern). 

Die Klägerin mit Sitz in Berlin ist Inhaberin eines europäischen Patentes betref­
fend einen Stapelautomaten. Das Patent wurde am 17. Juli 1978 unter Beanspru­
chung einer deutschen Priorität vom 3. August 1977 angemeldet. Bereits vorher, 
nämlich am 20. Juni 1977 hatte die X. GmbH, deren Geschäfte vom ehemaligen 
Betriebsleiter X. der Klägerin geführt werden und die ihren Sitz ebenfalls in Berlin 
hat, der Firma Y. den Prototyp einer Stapelvorrichtung geliefert, welcher das Patent 
der Klägerin benutzt. In der Folge produzierte und verkaufte die X. GmbH mehrere 
solche Vorrichtungen. Eine davon gelangte im Jahre 1987 über einen Zwischen­
händler in den Besitz der schweizerischen Beklagten, welche die Maschine in ihrem 
Betrieb verwendet. 

Im Februar 1989 reichte die Klägerin beim Obergericht des Kantons Solothurn 
wegen Patentverletzung Klage gegen die Beklagte ein . Sie stellte neben einem 
Unterlassungs- sowie Auskunftsbegehren den Antrag, die Beklagte zur Zahlung von 
Schadenersatz, eventuell zur Herausgabe des erzielten Gewinnes zu verpflichten. 
Da die Beklagte den Einwand erhob, das Patent der Klägerin sei mangels Neuheit 
nichtig, schränkte das Obergericht das Verfahren auf diese Frage ein. Mit Urteil 
vom 6. November 1990/27. Februar 1991 wies es in Gutheissung des Einwandes die 
Klage ab. 

Mit ihrer Berufung beantragt die Klägerin, das Urteil des Obergerichts aufzuhe­
ben und die Klage gutzuheissen, eventuell die Sache zur neuen Entscheidung an die 
Vorinstanz zurückzuweisen. Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung. 

Das Bundesgericht zieht in Erwägung: 

1.- Umstritten ist vor Bundesgericht, ob die Erfindung der Klägerin, welche 
ihrem europäischen Patent zugrunde liegt, mit der Lieferung des Prototyps am 
20. Juni 1977 an die Firma Y. im Sinne von Art. 7 Abs. 2 PatG und Art. 54 Abs. 2 
EPUe der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist. Unstreitig war dagegen 
schon im Verfahren vor dem Obergericht, dass der von der X. GmbH hergestellte 
Prototyp und auch die von dieser später produzierten und veräusserten Stapelauto­
maten der patentierten Erfindung entsprachen. 
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a) Gemäss Art . 26 Abs. 1 Ziff. 1 PatG ist ein Patent nichtig, wenn sein Gegen­
stand nach den Art. 1 und Ja PatG nicht patentfähig ist. Dieser Nichtigkeitsgrund 
gilt auch für europäische Patente (Art. 110 PatG, Art. 138 Abs. 1 lit. a EPUe). Eine 
der materiellen Patentvoraussetzungen ist die Neuheit der Erfindung (Art. 1 Abs. 1 
PatG, Art. 52 Abs. 1 EPUe). Sie fehlt, wenn die Erfindung zum Stand der Technik 
gehört. Diesen Stand bildet alles, was vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum der 
Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung 
oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 PatG, Art. 54 Abs. 1 
und 2 EPUe). 

Das Bundesgericht prüft im Berufungsverfahren frei, ob die Erfindung unter den 
gegebenen Umständen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, da die 
Offenkundigkeit oder Offenbarung einer Erfindung ein Rechtsbegriff ist. Offen­
kundigkeit liegt nach Lehre und Rechtsprechung dann vor, wenn eine zureichende, 
nach der Erfahrung des Lebens und den Verhältnissen des Einzelfalles nicht auszu­
schliessende Möglichkeit besteht, dass Fachleute von der Erfindung in einer Weise 
Kenntnis nehmen, die ihneri die Ausführung erlaubt (BGE 68 II 396; Blum l Pedraz­
zini, Das schweizerische Patentrecht, 2. Aufl., Bd. I, Anm. 13 ff. zu Art. 7 PatG und 
Anm. 16A Nachtrag zu Art. 7 PatG; Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertragsrecht, 
2. Aufl., S. 51). Ob die Fachleute eines bestimmten Landes - beispielsweise jenes 
Landes, in dem sich die behauptete Patentverletzung ereignet hat - die Erfindung 
zur Kenntnis genommen haben, ist nicht entscheidend; denn der Stand der Technik 
bestimmt sich nach dem der Öffentlichkeit irgendwo zugänglich gemachten techni­
schen Wissen (BGE 95 II 364; Trailer, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Bd. l, S. 161). 
Der Öffentlichkeit zugänglich ist solches Wissen, wenn es den Kreis der dem Erfin­
der zur Geheimhaltung verpflichteten Personen verlässt und einem weiteren interes­
sierten Publikum offen steht, das wegen seiner Grösse oder wegen der Beliebigkeit 
seiner Zusammensetzung für den Urheber der Information nicht mehr kontrollier­
bar ist (BGE 68 II 397, 43 II 113, 29 II 163; Bernhardt/Krasser, Lehrbuch des Pa­
tentrechts, 4. Aufl., S. 143). 

Nicht erforderlich ist sodann, dass die Erfindung mit einem bestimmten Mittel, 
auf eine bestimmte Art und Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. In 
Betracht fällt vor allem die Weitergabe der technischen Lehre in schriftlicher oder 
mündlicher Form. Unter Umständen genügt jedoch auch ein Inverkehrbringen der 
Vorrichtung, die nach der Lehre der Erfindung hergestellt worden ist. Selbst ein ein­
ziger Verkauf oder ein einmaliges Vorzeigen des Gegenstandes, welcher die Infor­
mation verkörpert oder enthält, kann die Offenkundigkeit herbeiführen (Blum l 
Pedrazzini, a.a.0., Anm. 16 zu Art. 7 PatG; Singer, Europäisches Patentüberein­
kommen, N. 5 zu Art. 54 EPUe). Entscheidend ist aber in jedem Fall, ob nach der 
Sachlage damit gerechnet werden muss, dass eine Weiterverbreitung erfolgt (BGE 
68 II 397; Bernhardt/Krasser, a.a.0., S. 144; Benkard/Ullmann, Patentgesetz, Ge­
brauchsmustergesetz, N. 54 und 62 zu § 3 PatG). 

b) Nach Auffassung des Obergerichts ist die Erfindung der Klägerin der Öffent­
lichkeit durch die Lieferung des Prototyps an die Firma Y. am 20. Juni 1977 zugäng­
lich gemacht worden. Im angefochtenen Urteil wird dazu in tatsächlicher Hinsicht 
für das Bundesgericht verbindlich festgestellt (Art. 63 Abs. 2 00), der Prototyp sei 
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eigens für diese Firma hergestellt worden. Der Geschäftsführer der Herstellerin, X., 
sei vom 1. Juli 1974 bis zum 31. März 1977 bei der Klägerin als Betriebsleiter tätig 
gewesen und habe bereits während der Dauer des Arbeitsverhältnisses mit der Kon­
struktion und Fertigung der Maschine begonnen, dabei Wissen und Unterlagen der 
Klägerin verwendet und sich der Mithilfe zweier Kollegen bedient, die bei der Kläge­
rin als Chefkonstrukteur und Maschinenschlossermeister angestellt waren. In 
rechtlicher Hinsicht nimmt das Obergericht an, die Lieferung des Prototyps sei als 
neuheitsschädliche Benutzungshandlung zu betrachten, weil die Firma Y. keiner 
Geheimhaltungspflicht unterstanden habe und davon auszugehen sei, dass der Pro­
totyp die Fachleute interessiert habe, womit die Möglichkeit einer Kenntnisnahme 
von der Erfindung naheliege. Die Klägerin wendet dagegen ein, das wettbewerbs­
widrige Verhalten der X. GmbH und ihres Geschäftsführers habe auch die Firma 
Y. zu Verschwiegenheit und Geheimhaltung veranlasst, was der Annahme entgegen­
stehe, die Erfindung sei durch die Benutzungshandlung offenkundig geworden. 

c) Der Auffassung des Obergerichts ist indessen zuzustimmen. Die Lieferung des 
Prototyps stellte unstreitig eine Benutzungshandlung dar. Sie war als solche neu­
heitsschädlich, sofern sie geeignet war, den Gegenstand der Erfindung kundbar, das 
heisst einem weiteren Fachpublikum und damit der Öffentlichkeit im Sinne von 
Art. 7 Abs. 2 PatG und Art. 54 Abs. 2 EPUe zugänglich zu machen. Das trifft im 
vorliegenden Fall zu . Sowohl das Gebrauchen - falls es über blosse Versuche hinaus­
geht - wie auch das Inverkehrbringen der erfindungsgemässen Konstruktion hat a ls 
Offenbarung zu gelten, wenn der Erfindungsgedanke dadurch für den Fachmann 
erkennbar hervortritt (Blum / Pedrazzini, Anm. 18 zu Art. 7 PatG; Benkard/ U/1-
mann, N. 44 und 47 zu § 3 PatG). Letzteres wird aber im angefochtenen Urteil für 
das Bundesgericht verbindlich festgestellt. Unter diesen Umständen ist nach der all­
gemeinen Lebenserfahrung anzunehmen, dass die interessierten Berufsleute in und 
um den Betrieb der Firma von der Erfindung Kenntnis nehmen konnten. In Frage 
kamen einerseits die branchenkundigen Betriebsangehörigen und andererseits die 
Geschäftspartner der Firma, bei denen erfahrungsgemäss ein Interesse an neuen 
Konstruktionen gegeben ist. Damit sind die Voraussetzungen der Offenbarung der 
Erfindung an einen unbestimmten Personenkreis erfüllt. 

Mitteilungen des Erfinders und Benutzungshandlungen sind allerdings nach Leh­
re und Rechtsprechung dann nicht neuheitsschädlich, wenn der Mitteilungsempfän­
ger an eine Geheimhaltungspflicht gebunden ist. Gibt der Geheimnisträger den Er­
findungsgedanken jedoch in Verletzung seiner Pflicht weiter, so wird die Erfindung 
dadurch im allgemeinen offenbart. In einem solchen Fall gehört die Erfindung 
lediglich dann nicht zum Stand der Technik, wenn die Offenbarung im Sinne von 
Art. 7b PatG oder Art. 55 EPUe als unschädlich zu beurteilen ist (Blum / Pedrazzini, 
a.a.O., Anm. 19 zu Art. 7 PatG und Anm. 19A des Nachtrags zu Art. 7 PatG; Ben­
kard / Ullmann, N. 67 zu § 3 PatG; Singer, a.a.O., N. 6 zu Art. 54 EPUe). Aus diesen 
Gründen ist unerheblich, ob nicht nur der Geschäftsführer X., sondern auch die X. 
GmbH gegenüber der Klägerin zur Geheimhaltung verpflichtet war. Massgebend 
ist vielmehr, dass die Erfindung trotz einer allenfalls bestehenden Geheimhaltungs­
pflicht durch eine Benutzungshandlung offenbart worden ist, und zwar an eine 
Abnehmerin, die in keinem Vertrags- oder Geschäftsverhältnis zur Klägerin stand 
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und daher ihr gegenüber auch nicht vertraglich oder aus anderen Gründen zur Ge­
heimhaltung verpflichtet sein konnte. Sodann wird im angefochtenen Urteil nicht 
festgestellt, die Firma Y. sei ihrerseits von X. persönlich oder der X. GmbH ver­
pflichtet worden, die Stapelvorrichtung geheim zu halten. Die gegenteilige Behaup­
tung der Klägerin ist deshalb nicht zu hören. Zudem lässt sich aus den Feststellun­
gen der Vorinstanz nicht ableiten, dass die Firma ein eigenes Interesse an der Ge­
heimhaltung gehabt habe, wie die Klägerin geltend macht. Schliesslich findet sich 
auch nirgends die Feststellung, sowohl die X. GmbH wie auch die Firma Y. hätten 
den Prototyp nur vertrauenswürdigen Interessenten zugänglich machen wollen, 
welche Gewähr dafür boten, dass die Klägerin nichts davon erfuhr. 

Die II. Beschwerdekammer des Bundesamtes für geistiges Eigentum hat zwar die 
Mitteilung des Erfindungsgedankens an einen beschränkten Fachkreis, der dem Er­
finder gegenüber nicht zur Geheimhaltung verpflichtet ist, nicht als neuheitsschäd­
lich betrachtet (PMMBI 1977 I 88 f.). Diese Auffassung steht jedoch im Wider­
spruch zur Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Begriff der neuheitsschädli­
chen Offenbarung (BGE 95 II 363, 94 II 322 E. IV/1 und 2). Sie ist denn auch von 
Troller kritisiert worden (a .a.0., Bd. I, S. 163 Fn 64). Die Offenbarung der Erfin­
dung durch Dritte ist der Öffentlichkeit vielmehr auch dann im Sinne von Art. 7 
Abs. 2 PatG und Art. 54 Abs. 2 EPUe zugänglich, wenn der Kreis der ersten Mit­
teilungsempfänger aus geschäftspolitischen oder anderen Gründen begrenzt gehal-

. ten wird, es sei denn, dieser Kreis sei seinerseits gegenüber dem Erfindungsberech­
tigten zur Geheimhaltung verpflichtet. Zu Recht ist daher das Obergericht von 
einer Offenkundigkeit der Erfindung vor dem massgebenden Prioritätsdatum aus­
gegangen. 

2.- Streitig ist im weiteren, ob im vorliegenden Fall Art. 7b lit. a PatG oder Art. 55 
Abs. 1 lit. a EPUe anwendbar ist. Die Vorschriften stimmen insoweit überein, als sie 
die Offenbarung einer Erfindung als unschädlich erklären, falls diese innerhalb 
eines bestimmten Zeitraumes erfolgt ist und auf einen offensichtlichen Missbrauch 
zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers zurückgeht. Während 
Art. 7b PatG aber die zeitliche Begrenzung auf sechs Monate vor dem Anmelde­
oder Prioritätsdatum festlegt, gibt Art. 55 Abs. 1 EPUe als massgebenden Zeit­
punkt die Einreichung der europäischen Patentanmeldung an. Das Obergericht hält 
Art. 55 EPUe gemäss Art. 109 Abs. 2 und 3 PatG für allein anwendbar, weil diese 
Vorschrift gegenüber der inhaltlich abweichenden Bestimmung von Art. 7b lit. a 
PatG Vorrang habe. Die Klägerin vertritt dagegen die Auffassung, es müsse entwe­
der ausschliesslich auf Art. 7b lit. a PatG abgestellt oder Art. 55 Abs. 1 lit. a EPUe 
so ausgelegt werden, dass inhaltliche Übereinstimmung zwischen den beiden Vor­
schriften bestehe. 

a) Vorweg festzuhalten ist, dass die Nichtigkeitsgründe von Art. 138 EPUe ent­
gegen der Auffassung der Klägerin nicht durch die Bestimmungen des PatG einge­
schränkt werden. Das ergibt sich sowohl aus Art. 109 Abs. 3 PatG wie auch aus 
Art. 2 Abs. 2 EPUe, wonach die europäischen Patente dem für die Schweiz verbind­
lichen Staatsvertragsrecht unterstehen, soweit dieses Recht vom PatG abweicht. Be­
züglich der Frage der Patentnichtigkeit besteht keine Ausnahme. Dazu kommt, dass 
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der im vorliegenden Fall allein in Frage stehende Nichtigkeitsgrund der mangelnden 
Neuheit im Sinne von Art. 1 Abs. 1 und Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 PatG in gleicher Form 
auch im EPUe vorgesehen ist (Art. 138 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 52 Abs. 1 
und 54 f. EPUe). Im übrigen würden - wie bereits erwähnt - die Bestimmungen des 
EPUe der Regelung des PatG vorgehen, falls der Staatsvertrag die Patentvorausset­
zungen, namentlich die Neuheit der Erfindung, unterschiedlich umschrieben hätte. 
Das gilt um so mehr, als die Frage der Patentfähigkeit nicht nur das Nichtigkeits-, 
sondern auch das Erteilungsverfahren beschlägt. Dieses Verfahren untersteht je­
doch nicht dem nationalen Recht. Zudem lässt nichts darauf schliessen, dass der 
Bundesgesetzgeber den Begriff der fehlenden Patentfähigkeit als Nichtigkeitsgrund 
gegenüber europäischen Patenten nicht aus dem Staatsvertrag übernehmen wollte. 
Das ergibt sich auch nicht aus der von der Klägerin zitierten Stelle der Botschaft des 
Bundesrates vom 24. März 1976 (881 1976 II 39). Selbst wenn der Bundesrat der 
Auffassung gewesen sein sollte, die nationale Regelung decke sich in jeder Hinsicht 
mit jener des EPUe, verhielte es sich nicht anders, denn dieser Umstand vermöchte 
die Auslegung des Staatsvertrages nicht massgeblich zu beeinflussen (vgl. dazu die 
folgenden Ausführungen). Die entscheidende und durch Auslegung zu ermittelnde 
Frage ist somit, ob Art. 55 Abs. 1 EPUe hinsichtlich des Beginns der sechsmonati­
gen Frist mit Art. 7b PatG übereinstimmt. 

b) Die Vorschriften des EPUe sind unmittelbar anwendbar (Art . 109 Abs. 3 
PatG). Massgebend sind daher die Regeln, welche für die Auslegung von Staatsver­
tragsrecht gelten (BGE 113 II 362). Vorrang hat danach der Wortlaut, so wie ihn die 
Vertragsparteien nach dem Vertrauensprinzip im Hinblick auf den Vertragszweck 
verstehen durften (BGE 116 Ib 221 E. 3). Der von den beteiligten Staaten anerkannte 
Wortlaut bildet den nächstliegenden und zugleich wichtigsten Anhaltspunkt für 
den wahren gemeinsamen Vertragswillen, welcher die Auslegung beherrscht. Zu be­
achten ist im vorliegenden Fall, dass gemäss Art. 177 Abs. 1 EPUe die deutsche, eng­
lische und die französische Fassung einander gleichgestellt sind. Im weiteren ist die 
grammatikalische Auslegung jedenfalls soweit verbindlich, als die übrigen Ausle­
gungselemente nicht eindeutig zum Schluss führen, dass der Wortlaut den Sinn der 
Bestimmung nicht oder nur ungenau wiedergibt. Bei der Ermittlung dieses Sinns 
sind namentlich Gegenstand und Zweck des Staatsvertrags zu berücksichtigen, über 
welche dessen Entstehungsgeschichte Aufschluss geben kann . Schliesslich kommt 
im Fall eines Staatsvertrages, der wie das EPUe vor allem eine internationale 
Rechtsvereinheitlichung bewirken soll, der ausländischen Lehre und Rechtspre­
chung sowie den Bemühungen, diese Einheit herbeizuführen, besondere Bedeutung 
zu (BGE 113 II 362 E. 3). 

aa) Der Wortlaut von Art. 55 Abs. 1 EPUe ist bezüglich der hier interessierenden 
Frage in allen drei massgebenden Fassungen klar und unmissverständlich. Nach 
dem deutschen Text wird auf den Zeitpunkt der «Einreichung der europäischen Pa­
tentanmeldung» abgestellt. In der englischen Fassung ist von «the filing of the 
European patent application» und in der französischen von «le depöt de la deman­
de de brevet europeen» die Rede. Ebenso eindeutig ist der Wortlaut von Art. 89 
EPUe, wonach der Prioritätstag nur für die Anwendung von Art. 54 Abs. 2 und 3 
sowie Art. 60 Abs. 2 EPUe als Tag der europäischen Patentanmeldung gilt. 
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Die Entstehungsgeschichte des EPUe liefert keine Anhaltspunkte dafür, dass der 
Sinn der erwähnten Vorschriften nicht mit ihrem Wortlaut übereinstimmt. Soweit 
über Art . 55 Abs. 1 EPUe anlässlich der Münchner diplomatischen Konferenz dis­
kutiert worden ist, wurde keine Änderung des Inhalts angestrebt, sondern in Frage 
stand lediglich die Art der sprachlichen Fassung. Dabei wurde einerseits auf Hin­
weis der britischen Delegation mit der neuen Formulierung «nicht früher als sechs 
Monate vor der Einreichung» («no earlier than six months preceding the filing«, 
«pas plus töt que six mois avant le depöt de la demande») anstelle von «innerhalb 
von sechs Monaten vor dem Anmeldetag» klargestellt, dass eine Offenbarung in 
bestimmten Fällen missbräuchlicher Patentanmeldung auch dann unschädlich ist, 
wenn sie nach der Einreichung einer zweiten Patentanmeldung erfolgt. Anderer­
seits wurde auf Wunsch der niederländischen Delegation präzisiert, dass unter dem 
ursprünglich im Absatz 1 vorgesehenen Begriff «Anmeldetag» der Tag der Einrei­
chung der Patentanmeldung verstanden werden müsse (Berichte der Münchner 
diplomatischen Konferenz über die Einführung eines europäischen Patentertei­
lungsverfahrens, S. 30; Loth, Münchner Gemeinschaftskommentar, N. 59 zu Art. 55 
EPUe; Mathe/y, Le droit europeen des brevets d'invention, S. 119/20; Antoine 
Scheuchzer, Nouveaute et activite inventive en droit europeen des brevets, Diss. 
Lausanne 1981, S. 188). Im Konferenzbericht der deutschen Delegation wird denn 
auch darauf hingewiesen, dass die Neuheitsschonfrist von sechs Monaten ab Ein­
reichung der europäischen Patentanmeldung und nicht etwa vom Prioritätszeit­
punkt an gelte (Singer, Das materielle europäische Patentrecht, GRUR Int. 1974, 
S. 63) . 

bb) Aufgeworfen - aber nicht entschieden - wurde die hier streitige Auslegungs­
frage in einem Entscheid einer Technischen Beschwerdekammer des europäischen 
Patentamtes vom 1. Juli 1985 (GRUR Int. 1988, S. 246 f.) . Das Bundesamt für geisti­
ges Eigentum nahm sodann in einer Auskunft vom 15. Dezember 1980 an, dass 
Art. 7b PatG von Art. 55 Abs. 1 EPUe abweiche, weil nach dieser Vorschrift aus­
schliesslich der Zeitpunkt der europäischen Patentanmeldung massgebend sei 
(PMMBI 1981 I, S. 35 f.). Im Gegensatz dazu ging die Botschaft des Bundesrates 
ohne Begründung davon aus, die Regelung des PatG stimme mit jener des EPUe 
überein (BBI 1976 II 30, 70/71 und 74/75, ebenso Bränd/i, Das neue schweizerische 
Patentrecht, GRUR lnt. 1979, S. 2). 

cc) In der schweizerischen und ausländischen Lehre wird überwiegend die Auf­
fassung vertreten, Art. 55 Abs. 1 EPUe sei nach seinem Wortlaut auszulegen. Soweit 
sie dazu Stellung nehmen, sind diese Autoren zudem der Meinung, die schweizeri­
sche Regelung gehe mit dem alternativen Abstellen auf das Prioritätsdatum über 
jene des EPUe hinaus (Singer, GRUR Int. 1974, S. 63; derselbe, Europäisches Pa­
tentübereinkommen, N. 2 zu Art. 55 EPUe; Pedrazzini, SMI 1980, S. 25; Haertel, 
Die Harmonisierung des nationalen Patentrechts durch das europäische Patent­
recht, GRUR Int. 1983, S. 202; Comte, Les limites de l'harmonisation europeenne 
du droit des brevets, Festschrift «10 Jahre Europäisches Patentübereinkommen», 
S. 63; Mathe/y, a.a.0., S. 119; Bernhardt / Krasser, a.a.O., S. 147; Scheuchzer, a.a.O., 
S. 305). Eine Auslegung entgegen dem Wortlaut schliesst dagegen Cornish - aller­
dings ohne Begründung - nicht aus (Die wesentlichen Kriterien der Patentfähig-
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keit europäischer Erfindungen: Neuheit und erfinderische Tätigkeit, G RUR Int. 
1983, S. 223 Fn 9). Mit ausführlicher Begründung abgelehnt wird die überwiegende 
Lehrmeinung von Loth (a.a.0. , N. 57 ff. zu Art. 55 EPUe). 

dd) Ebenfalls für die Massgeblichkeit des Wortlautes spricht im weiteren, dass 
wesentliche Teile des Staatsvertrages - darunter auch Art. 55 EPUe - auf das Strass­
burger übereinkommen vom 27. November 1963 zur Vereinheitlichung gewisser 
Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente zurückgehen (StrUe, SR 
0.232.142.1; Singer, GRUR Int. 1974, S. 61; Bernhardt / Krasser, a.a.O., S. 64 und 
S. 147). Aus Art. 4 StrUe, dessen Ziffer 4 inhaltlich mit Art. 55 EPUe überein­
stimmt, ergibt sich eindeutig, dass ausschliesslich auf den Zeitpunkt der Einrei­
chung der Patentanmeldung abgestellt werden muss. In Ziffer 2 von Art. 4 StrUe 
wird nämlich bei der Umschreibung, was zum Stand der Technik gehört, nicht nur 
der Zeitpunkt der Patentanmeldung erwähnt, sondern auch jener einer ausländi­
schen Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird. Zugleich werden die Bestim­
mungen von Ziffer 4 aber vorbehalten. Daraus muss geschlossen weden, dass die 
Vertragsparteien hinsichtlich der Neuheitsdefinition beide Zeitpunkte einander 
gleichsetzen, im Zusammenhang mit der Schonfrist die prioritätsbegründende An­
meldung dagegen unberücksichtigt lassen wollten. Diese Folgerung lässt sich denn 
auch auf die Entstehungsgeschichte des Übereinkommens stützen (Loth, a.a.O., 
Fn 152 bei N. 64 zu Art. 55 EPUe). 

In die gleiche Richtung deuten im übrigen die nationalen Regelungen Deutsch­
lands, Grossbritanniens sowie Frankreichs und das entsprechende Schrifttum, in 
dem mehrheitlich eine Kumulierung der Fristen abgelehnt wird (Loth, a.a.O., N. 61 
zu Art. 55 EPUe). 

ee) Zu berücksichtigen ist zudem, dass aufgrund der im EPUe verwendeten Be­
griffe ebenfalls kein Anlass zur Annahme besteht, Art. 55 Abs. 1 EPUe sei ungenau 
formuliert worden und beruhe insoweit auf einem Redaktionsfehler, der durch Aus­
legung zu berichtigen sei. Das geht eindeutig aus einem Vergleich von Art. 55 Abs. 1 
mit Art. 87 Abs. 1 EPUe hervor. Während in der einen Vorschrift von der Einrei­
chung der europäischen Patentanmeldung die Rede ist, wird in der anderen die 
Wendung «Einreichung der ersten Anmeldung» gebraucht. Beide Zeitpunkte wer­
den somit auch begrifflich klar auseinandergehalten. Ebensowenig bestehen so­
dann Anhaltspunkte dafür, dass in Art. 89 EPUe mit dem Verweis auf die Absätze 
2 und 3 von Art. 54 EPUe der Stand der Technik in toto, das heisst insbesondere 
auch für Art. 55 EPUe habe definiert werden wollen. Dafür ist der Verweis zu präzis 
gehalten. Die Argumentation von Loth (a.a.O., N. 64 zu Art. 55 EPUe), welcher die 
gegenteilige Auffassung vertritt, überzeugt deshalb nicht. Sein Hinweis, in Art. 89 
werde auch Art. 56 EPUe nicht erwähnt, ist im übrigen schon darum unbehilflich, 
weil diese Vorschrift im Gegensatz zu Art. 55 EPUe keine Zeitbestimmung enthält. 

Überlegungen der Zweckmässigkeit mögen zwar naheliegen, Art. 55 Abs. 1 EPUe 
durch Auslegung Art. 7b PatG anzugleichen (vgl. dazu Loth, a.a.O., N. 65 zu Art. 55 
EPUe; Comte, a .a.O., S. 63). Dieser Umstand reicht aber für sich allein nicht aus, 
um eine vom Wortlaut abweichende Auslegung zu rechtfertigen. Es ist allenfalls 
Aufgabe der Vertragsstaaten, die Übereinkunft entsprechend zu revidieren (ebenso 
Bernhardt / Krasser, a.a.O., S. 148 oben). Für die Auslegung nicht bestimmend, son-
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dern lediglich de lege ferenda beachtenswert, sind auch die Bestrebungen der Union 
de Paris, die nationalen Patenterlasse durch eine allgemeine Neuheitsschonfrist ab 
Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt zu harmonisieren (vgl. dazu La propriete indu­
st rielle 1989, S. 68 Art. 201). Schliesslich ist ebenfalls nicht entscheidend, dass 
Art. 55 Abs. 1 EPUe in der Botschaft des Bundesrates offenbar im Sinne der Kläge­
rin ausgelegt worden ist. Allein auf das subjektive Verständnis einer Vertragspartei 
lässt sich eine Auslegung nicht stützen, wenn sämtliche massgebenden Auslegungs­
elemente dagegen sprechen. 

c) In Frage kommt somit allein die Anwendung von Art. 55 Abs. 1 lit. a EPUe. 
Da diese Bestimmung im erörterten Sinne auszulegen ist, fällt die am 3. August 1977 
erfolgte deutsche Anmeldung ausser Betracht. Massgebend ist deshalb die Anmel­
dung des europäischen Patentes vom 17. Juli 1978. In diesem Zeitpunkt war die am 
20. Juni 1977 beginnende Sechsmonatsfrist aber abgelaufen. Damit ist die Klägerin 
von vornherein vom Einwand ausgeschlossen, dass die Offenbarung der Erfindung 
gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. a EPUe als unschädlich zu betrachten ist. Das führt zur 
Abweisung der Berufung. 

Art. 3 al. 1 et 5 LBI, 8 et 9 CCS, 49 et 332 a!. 1 CO - «ALTJMETRE» 

- Lorsque le dijjerend porte sur /'identite de /'inventeur et surgit au dep6t du bre­
vet ou immediatement apres sa de!ivrance, aucune des parties ne peut se preva­
/oir d'une presomption et chacune doit au contraire prouver /es faits qu'elle 
allegue (c. 4a). 

- Lefait d'avoir donne un simple conseil ne suffit pas a conferer /a paternite d'un 
brevet (c. 4b). 

- En /'absence de convention contraire, la cession originelle du brevet par 
l'inventeur a son mandant se presume; /e mandant a alors le droit de se faire 
de/ivrer le brevet (c. 5). 

- Wenn sich eine Auseinandersetzung auf die rechtmässige Identität des Erfin­
ders erstreckt, und sich diese Frage bei der Hinterlegung des Patents oder 
gleich nach dessen Erteilung stellt, kann sich keine der Parteien auf eine gesetz­
liche Vermutung stützen, sondern muss vielmehr die angeführten Behauptun­
gen beweisen (E. 4a). 

- Die Tatsache, einen einfachen Rat gegeben zu haben, reicht zur Begründung 
der Urheberschaft eines Patentes nicht aus (E. 4b). 

- Ohne gegenteilige Absprache wird die originäre Übertragung des Patents auf 
den Auftraggeber vermutet; der Auftraggeber erhält damit das Recht, sich das 
Patent erteilen zu lassen (E. 5). 

Arret de la cour de justice de Geneve du 13 septembre 1991 dans la cause Maurice 
Jeanmonod ca. Sarcem Automation S.A. et Philippe Bonello. 
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Faits 

A. Sarcem Automation SA, avec siege a Meyrin, a pour but la fabrication, 
l'etude, Ja representation et Ja commercialisation de tous appareils mecaniques, 
electriques et electroniques, l'acquisition, l'exploitation et la vente de brevets, de 
licences, de sous-licences, de tours de main, de marques de fabriques, de dessins et 
de modeles, l'assistance technique ainsi que la participation a des entreprises de la 
meme branche. Son actionnaire majoritaire et president du conseil d'administra­
tion, autorise a signer individuellement, est Philippe Bonello. 

Ayant suivi une formation horlogere, notamment au Technicum cantonal de 
Neuchatei, Maurice Jeanmonod, domicilie a Boussens (Vaud), exerce, quant a lui, 
Ja profession d'ingenieur independant en micro-technique. 

B. Des 1982, Sarcem Automation SA, soit pour eile Philippe Bonello, a confie a 
Maurice Jeanmonod l'etude et Ja mise au point d'un catheter a tete orientable. Con­
formement aux accords passes, Maurice Jeanmonod a ete exclusivement remunere, 
pour cette activite, sur Ja base d'un tarif horaire, a savoir fr. 60.- par heure de travail, 
sans royalties ni participation aux benefices resultant de la commercialisation de 
l'appareil. En 1988 a 1989, la recherche a abouti a Ja prise de divers brevets suisses 
par Sarcem Automation SA en tant que titulaire initial; Maurice Jeanmonod et Phi­
lippe Bonello ont ete designes comme inventeurs. Par acte du 27 aout 1987, Maurice 
Jeanmonod a encore confirme qu'il cedait tous ses droits d'inventeur a Philippe 
Bonello; il n'a rec;:u aucune remuneration particuliere en contrepartie de la signature 
dudit document, necessaire sous !'angle de la legislation americaine en matiere de 
propriete intellectuelle. 

C. En 1987, Sarcem Automation SA, qui produisait depuis quatre ans en tant 
que sous-traitant des systemes d'affichage pour altimetres, decida d'entreprendre la 
conception d'un altimetre «2 pouces». 

Au nom de Sarcem Automation SA, il confia !es travaux d'etude et de mise au 
point de l'instrument a Maurice Jeanmonod. Dans Je cadre de Ja presente proce­
dure, !es deux interesses ont declare: 

«Lors du debut de l'affaire de l'altimetre, nous n'avons pas rediscute de la ques­
tion de Ja remuneration du demandeur, qui, dans notre esprit, devait subsister 
sur !es memes bases que l'affaire du catheter, soit fr. 60.- de !'heure, sur presen­
tation des factures.» 

Les pourparlers qui ont eu lieu entre eux se sont deroules sans temoin. 

D. A teneur d'etudes ulterieures, !es capsules anero·1des etaient placees non plus 
perpendiculairement, mais parallelement dans Je boi'tier de l'altimetre, ce qui neces­
sita une nouvelle conception du mouvement de transmission. Le systeme de trans­
mission imagine par Maurice Jeanmonod ne donna cependant pas satisfaction et 
dut etre modifie, au moins en partie, suivant une idee d'un nomme Aboub, techni­
cien de Sarcem Automation SA. 
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E. Le 20 janvier 1988, Maurice Jeanmonod adressa a Sarcem Automation SA et 
au conseil de celle-ci en matiere de propriete intellectuelle, une etude intitulee 
«mecanisme pour altimetre», qui precisait notamment: 

« ~objet de Ja presente invention est un mecanisme pour altimetre permettant , 
dans un encombrement de deux pouces de diametre, Ja possibilite d'inserer, 
pour disposer d'une puissance mecanique plus elevee, quatre elements aneroi'­
des (ou davantage) montes en deux capsules paralleles, chaque capsule com­
portant a eile seule deux elements. » 

Sur Ja base de ce texte et de ses annexes, X. deposa Je !er juin 1989, aupres de 
!'Office federal de Ja propriete intellectuelle a Berne, une demande de brevet no 
02060/ 89-8 au nom de Sarcem Automation SA. Etait designe comme inventeur Phi­
lippe Bonello. X. a explique avoir porte cette derniere mention dans Ja demande de 
brevet conformement a des instructions qui lui avaient ete donnees par Philippe 
Bonello. II a ajoute que Maurice Jeanmonod n'avait manifeste aucune opposition 
en apprenant que Je titulaire du brevet etait Sarcem Automation SA; en revanche, il 
avait fait part de son etonnement et de son desaccord lorsqu'il lui a ete dit que 
l'inventeur etait Philippe Bonello. 

Le 18 aoGt 1989, Sarcem Automation SA deposa, en tant que titulaire originel, 
. une autre demande de brevet no 03010/ 89-9 concernant un altimetre, qui portait, 
semble-t-il, sur Ja modification du mecanisme de transmission imaginee par le nom­
me Aboub; Philippe Bonello etait derechef designe comme inventeur. 

F. Par acte d'assignation depose Je 9 ma i 1990, Maurice Jeanmonod a ouvert 
action devant la Cour de ceans contre Sarcem Automation SA et contre Philippe 
Bonello en sollicitant: 

- la constatation qu'il etait l'auteur des inventions ayant donne lieu aux deman­
des de brevets nos 0815/89-8 du 16 mai 1989 et no 02060/89-8 du !er juin 1989; 

- Ja radiation de Philippe Bonello et son remplacement par Je demandeur en tant 
qu'inventeur des procedes; 

- la cession desdits brevets en sa faveur et la radiation de Sarcem Automation SA 
en tant que titulaire; 

- Ja condamnation solidaire de Sarcem Automation SA et de Philippe Bonello a 
lui verser fr. 10000.- a titre de reparation morale; 

- Ja condamnation des defendeurs aux depens de l'instance, avec distraction au 
profit de leur conseil. 

Droit 

3. ~octroi d'un sursis concordataire au profit de Sarcem Automation SA, Je 16 
mai 1991, n'interdit pas un jugement dans Ja presente cause (ZR 1975 no 3 cons. 2). 

4. a. En relation avec l'article 5 LBI, l'auteur d 'une invention peut ouvrir action 
en justice aux fins de faire reconnai'tre sa qualite d 'i nventeur et d'obtenir son ins-
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cription, en tant que tel, aupres de !'Office federal de la propriete intellectuelle, 
meme s' il n'est plus Je titulaire du brevet (Blum / Pedrazzini, Das schweizerische 
Patentrecht, 2eme ed., ad art. 5 no 3). La demande deposee par Maurice Jeanmo­
nod tend notamment a ce but. 

Doctrine et jurisprudence considerent que Ja delivrance d'un brevet implique Ja 
presomption que l'invention est brevetable et que son titulaire en est l'ayant-droit, 
meme si l'article 9 CC est inapplicable en la matiere (RSJ 1973, p. 108 no 68; RSPI 
1986, p. 246; Troller, Immaterialgüterrecht, 3eme ed., p. 474). II apparait cependant 
inequitable de mettre en oeuvre Ja presomption qui vient d'etre rappelee lorsque le 
differend porte sur l'identite de l'inventeur et qu'il surgit au moment du depöt du 
brevet ou immediatement apres sa delivrance. En pareille hypothese, Ja logique 
commande au contraire de faire appel a la regle generale de l'article 8 CC (Müller, 
Beweisrechtliche Aspekte im Patentprozess, Kernprobleme des Patentrechts, Berne 
1988, p. 313); il incombe donc a Maurice Jeanmonod, respectivement a Philippe 
Bonello, qui affirment chacun etre a l'origine de l'invention du nouvel altimetre 
«2 pouces», de demontrer Ja realite de leurs assertions. 

b. S'agissant du brevet no 02060/89-8 portant sur la presence de quatre elements 
anero'ides assembles par paires et travaillant en parallele dans l'altimetre, les comp­
tes rendus adresses periodiquement par Maurice Jeanmonod a Sarcem Automation 
SA font etat d'une teile solution. Meme si des temoins entendus ont affirme que 
l' idee etait alors «dans l'airn, Ja Cour considere qu'il est hautement vraisemblable 
que le demandeur en a ete l'auteur; partant, ses assertions doivent etre tenues pour 
prouvees (Müller, op. cit, p. 319). Les allegations de Philippe Bonello, tenant au fait 
qu'il aurait egalement imagine le systeme, ne sont, quant a elles, etayees par aucun 
document ou temoignage. De surcroi't, l' interesse exen;ait essentiellement des fonc­
tions administratives chez Sarcem Automation SA, ce qui rend d'autant moins vrai­
semblable son intervention au niveau technologique. Etant rappele qu'une simple 
intervention occasionnelle, sous forme d'assistance ou d'un conseil, ne suffit pas a 
conferer Ja paternite d'un brevet (Blum / Pedrazzini, op. cit, ad art. 3 no 20, p. 311), 
Ja qualite d'inventeur sera attribuee a Maurice Jeanmonod exclusivement. 

c. Le texte definitif du second brevet no 03010/89-9 depose Je 18 aoGt 1989 n'a pas 
ete produit; son objet ne peut ainsi etre determine de maniere exacte et complete. 
Qui plus est, Je demandeur a admis, au moins implicitement, que Je nomme Aboub 
se trouvait a l'origine du changement apporte dans Je mouvement de l'appareil par 
rapport a son projet. Les conclusions presentees par Maurice Jeanmonod, tendant 
a se voir attribuer la qualite d'inventeur du deuxieme brevet, seront donc rejetees. 

5. a. A teneur de l'article 3 alinea 1 LBI, Je droit a Ja delivrance du brevet appar­
tient a l'inventeur, a son ayant cause ou au tiers a qui l'invention appartient a un 
autre titre. Le seul fait qu'une personne soit l'inventeur ne lui confere donc pas 
immuablement la qualite de detenteur originel (Blum / Pedrazzini, op. cit, ad art. 3 
no6). 

b. Dans le cas d'espece, Maurice Jeanmonod s'etait oblige, contre une remunera­
tion horaire, a developper un nouvel altimetre «2 pouces» pour Je compte de Sar-
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cem Automation SA. Compte tenu de l'impossibilite qu'il y avait de savoir par 
avance si 1e projet allait aboutir et quelle serait la solution trouvee au niveau tech­
nologique, l'eventualite d'un contrat d'entreprise doit etre ecartee. Le statut inde­
pendant de l' interesse permet aussi d'exclure l'hypothese d'un contrat de travail. 
I..;accord de recherche conclu doit ainsi etre qualifie de mandat, voire, selon ce que 
preconise une partie de Ja doctine de contrat «sui generis» (Nebel, Les contrats de 
recherche scientifique et technique, these Geneve 1973, p. 71-79; Dessemontet, Les 
contrats de service, RDS 1987, p. 138-140). 

c. Dans Je cadre de conventions de ce type, la devolution du resultat intellectuel 
de la recherche n'obeit pas a des criteres immuables. Les parties demeurent libres de 
convenir que le chercheur restera titulaire d'un eventuel brevet, en accordant une 
licence a son mandant , ou au contraire que l' invention appartiendra en propre et 
des l'origine a ce dernier (Blum / Pedrazzini, op. cit, ad art. 3 no 8). Par application 
analogique de I'article 332 alinea 1 CO sur Je contrat de travail, Ja cession originelle 
du brevet au profit du mandant se presume toutefoi s (ZR 1943 no 6; Nebel, op. cit, 
p. 104-105; Trailer, op. cit, p. 639). En l'occurrence, cette solution s'impose a plus 
forte raison que, dans 1e cadre du precedent accord passe entre les plaideurs et por­
tant sur Je catheter, Sarcem SA a beneficie, des l'origine et sans supplement a payer, 
des droits sur I' invention. Or, au moment de Ja conclusion de la seconde convention 
relative a l'altimetre, !es parties n'ont formule aucune precision allant dans un sens 
different. La Cour parvient de la sorte a la conclusion que la titularite du brevet 
no 02060/89-8 appartient bien a Ja defenderesse, conformement a la presomption 
citee ci-dessus et aux regles d'interpretation des contrats decoulant de la theorie de 
la confiance (Kramer /Schmidlin, Commentaire bernois, ad art. 18 no 27). 

6. En se faisant inscrire comme inventeur a Ja place de Maurice Jeanmonod, Phi­
lippe Bonello a porte atteinte aux droits de Ja personnalite du premier (Blum I Pe­
drazzini, op. cit, ad art. 5 no 1). Le refus ulterieur des defenderesses d'accepter une 
rectification de l'enregistrement opere aupres de !'Office federal de Ja propriete 
intellectuelle s'explique cependant essentiellement par l'exigence du demandeur ten­
dant a figurer comme titulaire du brevet, exigence dont on vient de voir qu'elle etait 
sans fondement. Aussi n'y a-t-il pas lieu d'allouer a Maurice Jeanmonod des 
dommages-interets au titre de reparation morale, sur la base de l'article 49 CO, la 
condition de la gravite suffisante de I'atteinte n'etant au demeurant pas remplie. 

Art. 75 et 78 LBL 109 LDIP - «PROGLUMETACINA» 

- Un «representant continental» d'une societe etrangere aupres d'une fiduciaire 
suisse, destine uniquement iI servir de /ien avec une banque de Lugano, ne 
constitue pas un domicile en Suisse. 

- Si le produit /itigieux n'est pas introduit en Suisse, /es tribunaux de ce pays ne 
sont pas competents pour connaftre d 'une actionfondee sur /a LBI et cette der­
niere n'est meme pas app/icable. 
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- Ein «Kontinentalvertreter» einer ausländischen Firma bei einer schweizeri­
schen Treuhandfirma, der ausschliesslich als Verbindungsglied zu einer Bank 
in Lugano bestimmt wurde, reicht zur Begründung eines schweizerischen Do­
mizils nicht aus. 

- Wenn das streitige Produkt nicht in die Schweiz eingeführt wird, sind die 
schweizerischen Gerichte nicht für Klagen, die sich auf das PatG stützen, zu­
ständig, und Letzteres ist in einem solchen Fall nicht einmal anwendbar. 

Ordonnance de mesures provisionnelles du tribunal d'appel du canton du Tessin 
du 11 janvier 1991 dans Ja cause R. ca. N. 

Considerato 

- ehe l'istante e titolare di brevetti italiani, svizzeri ed inglesi ehe proteggono pro­
cedimenti per Ja preparazione di prodotti farmaceutici ad attivita antiinfiam­
matoria ed antireumatica; 

- ehe tra questi composti specifici figura Ja proglumetacina ehe Ja ditta istante 
commercia, tra l'altro, in Corea de! Sud dove ha accertato ehe pure viene smer­
ciato da ditta concorrente ehe viene rifornita de! prodotto, almeno per quanto 
appare dalla documentazione agli atti, dalla N. Ltd. tramite il proprio rappre­
sentante continentale di Lugano il cui recapito e presso la societa S. SA con 
uffici propri in via N. Lugano; 

- ehe Ja ditta istante intende difendersi da questa attivita concorrenziale ehe 
ritiene illecita stante i suo diritti brevettuali e per questo formula domande cau­
telari per assicurare la corretta assunzione di prova attraverso il sequestro di 
svariata documentazione, per mantenere l'attuale situazione di fatto attraverso 
il sequestro della merce lesiva dei suoi prodotti coperti da brevetto e per impe­
dire Ja continuazione de! commercio ritenuto lesivo dei suoi diritti attraverso 
un'ordine ehe vieti la commercializzazione ulteriore di proglumetacina ope­
rando dalla Svizzera; 

- ehe oltre a questioni di merito, Ja ditta convenuta ha sollevato per contrastare 
le richiesta dell'istante anche l'eccezione di incompetenza territoriale di questo 
Tribunale; 

- ehe, per l'art. 78 LBI, l'autorita competente ad emanare provvedimenti 
d'urgenza e quella del luogo in cui l'azione civile deve essere promossa confor­
memente all'art. 75 LBI il quale prevede ehe per Je azioni promosse dal titolare 
di un brevetto contro terzi e competente il giudice del domicilio del convenuto 
o del luogo in cui l'atto e stato commesso o de! luogo in cui l'evento si e verifi­
cato; 

- ehe nell'ambito del diritto internazionale privato la competenza dei tribunali 
svizzeri e quella del domicilio de! convenuto o, in sua mancanza, del luogo in 
cui e chiesta la protezione (art. 109 LDIP), ovverosia del luogo in cui l'atto con­
trario ai diritti scatenti dalla protezione brevettuale si compie; 
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- ehe quindi l'individuazione dell'autorita competente si risolve attraverso 
norme di contenuto identico sia nell'ambito nazionale ehe in quello internazio­
nale; 

- ehe Ja sede della N. Ltd. non ein Svizzera e ehe Ja sua «continental representa­
tive» non puo essere assimilata ad una suecursale - il cui luogo di attivita e 
parificabile alla sede statutaria della societa da cui dipende - mancandole 
qualsiasi autonomia nell'ambito economico e degli affari; 

- ehe infatti la N. Ltd. si appoggia alla struttura di una societa fiduciaria sviz­
zera, la S. SA, per tenere unicamente i contatti con una banca di Lugano presso 
la quale avvengono pagamenti da parte di clienti della stessa societa convenuta 
senza mai aver avuto contatti diretti con suoi clienti, fornitori o intermediari; 

- ehe Lugano non puo in nessun modo essere considerato allora foro de! domici­
lio (della sede) della parte convenuta e va cosi esaminata l'esistenza o meno de! 
foro sussidiario della commissione dell'atto incriminato o de! suo risultato; 

- ehe il luogo di commissione dell'atto e quello in eui il prodotto viene fabbri­
cato, viene usato, viene messo in commercio, viene venduto, viene spedito 
(B/um / Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, Bd. III, pag. 618 / 619) men­
tre quello in cui l'evento si verifica e, in particolare nel caso in cui Ja violazione 
avviene all'estero, nel luogo di ricezione de! prodotto spedito o di susseguente 
deposito (B/um / Pedrazzini, op. cit, pag. 619); 

- ehe in queste condizioni non vi e assolutamente spazio per la competenza terri­
toriale di un tribunale di un luogo ehe nulla ha ehe vedere eon la produzione 
e la messa in eommereio de! prodotto brevettato dall'istante; 

- ehe de! resto Ja LBI non puo trovare applicazione a prodotti ehe un terzo fab­
brica all'estero - violando un brevetto protetto in Svizzera - se non nell'ipotesi 
ehe il prodotto e stato introdotto in Svizzera per venderlo o anehe solo per 
depositarlo e poi riesportarlo (DTF 100 II 237). 
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VI. Wettbewerbsrecht I Concurrence deloyale 

Art. 1, 3 fit. a UWG - «KASTLE» 

- Die Kritik in Massenmedien, die einen unmittelbaren Einfluss auf Konsumen­
ten und Detailhändler hat, untersteht dem Lauterkeitsrecht (E. 3a). 

- Die Behauptung, jemand halte aus Profitgier Verträge nicht ein, ist herabset­
zend (E. 3b). 

- Feststellungsklagen sind zuzulassen, wenn die Kundschaft am Prozessausgang 
interessiert ist und darüber informiert werden soll (E. 3d). 

- La LCD s'applique a des critiques exprimees par !es medias et ayant une portee 
directe sur !es detaillants et !es consommateurs (c. 3a). 

- Pretendre que quelqu'un, par appot du gain, ne respecte pas ses contrats est 
denigrant (c. 3b). 

- L'action en constatation de droit est ouverte lorsqu'il existe un interet a ce que 
la clientele connaisse l'issue du proces et qu 'eile doive par consequent en etre 
informee (c. 3d). 

Gleichlautende Urteile des BezGer Zürich, 7. Abt., vom 14. Oktober 1991 i.S. 
Nordica (Schweiz) AG bzw. Blizzard (Schweiz) AG ca. SRG. 

Die Sendung «Kassensturz» der schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft 
(SRG) vom 22. Januar 1990 befasste sich mit dem Schweizer Skimarkt, insbeson­
dere auch einem Luzerner Discounter L. Dieser verkauft Skisportartikel unter den 
vom sogenannten «Achterklub» (einer inzwischen aufgelösten Vereinigung ver­
schiedener Schweizer Skisportartikel-Hersteller) festgesetzten Preisen. Der Dis­
counter L. wurde anerkanntermassen von den Mitgliedern des Achterklubs nicht 
beliefert, weil er Rabatte in unzulässiger Höhe gewährte. Gegenstand des gerügten 
«Kassensturz»-Beitrages war unter anderem die Aufdeckung der Wege, welche die 
Skisportartikel nehmen, um in das fragliche Geschäft des L. zu gelangen. Dazu 
wurde ausgeführt, dass die Ware Umwege, z.B. über andere Sporthändler, mache, 
manchmal auch direkt vom Hersteller zum boykottierten Preisbrecher gelange. Als 
Beispiele wurden Waren der Firmen Kästle und Blizzard genannt. Der ersteren, die 
mittlerweile von der Nordica (Schweiz) AG übernommen worden war, war in der 
Sendung ein besonders bedeutender Platz eingeräumt wurde, indem auch eine fik­
tive Übergabeszene in einer Parkgarage nachgespielt wurde. Zudem sagten L. und 
dessen Mitarbeiter S. vor laufender Kamera aus, sie konnten die ihnen fehlenden 
Skis direkt bei den entsprechenden Firmen bestellen, und sie hätten denn auch be­
reits einmal solche Skis beziehen können. Nach diesen Statements wurden jeweils 
kurze Dementis der betroffenen Lieferfirma eingespielt. 

Am IO. September 1990 klagten die Klägerinnen gleichzeitig auf Feststellung 
einer Wettbewerbs-, evtl. einer Persönlichkeitsverletzung und auf Schadenersatz. 
Sie machten geltend, im streitigen «Kassensturz»-Beitrag sei ihnen zu Unrecht eine 
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Vertragswidrigkeit gegenüber dem «Achterklub» vorgeworfen worden, sei doch L. 
nie von ihnen direkt beliefert worden. Auch die nachgespielte Szene stimme nicht 
mit der Wirklichkeit überein und erwecke überdies den Eindruck , auf frischer Tat 
ertappt worden zu sein. Indem die Beklagte sich die Darstellung des Preisbrechers 
L. und seines Mitarbeiters S. zu eigen gemacht und überdies die Dementis der Klä­
gerinnen in hämischem Tonfall vorgetragen habe, habe sie Art. 3 lit. a UWG ver­
letzt. Den Klägerinnen werde unmoralisches Verhalten und insbesondere auch Pro­
fitgier vorgeworfen, wodurch sie durch unrichtige Äusserungen herabgesetzt werde. 
Dies habe Auswirkungen auf das Konsumverhalten von Endverbrauchern und 
Sporthändlern gehabt. 

Das Gericht zieht in Erwägung: 

1. Aktiv legitimiert gemäss Art. 9 UWG ist der in seinen wirtschaftlichen Interes­
sen Bedrohte oder Verletzte. Neben den direkt Betroffenen sind in gewissen Fällen 
auch andere Branchenmitglieder klageberechtigt (vgl. David, Schweizerisches Wett­
bewerbsrecht, 2. Aufl., Bern 1988, N 623). Die Klägerin macht vorliegend geltend, 
durch unrichtige Äusserungen in einer Sendung der Beklagten herabgesetzt worden 
zu sein. Ihre Aktivlegitimation ist damit gegeben. 

Im neuen UWG wurde die Privilegierung der Presse insoweit aufgegeben, als 
zivilrechtliche Ansprüche neu auch dann geltend gemacht werden können, wenn 
das Medium kein Verschulden trifft (vgl. dazu Hotz in SJZ 86 [1990], S. 27 f.). Diese 
Änderung wurde dahingehend kritisiert, als es nicht wünschenswert sei, die Medien 
in eigenem Namen von Dritten veranlasste Prozesse führen zu lassen (Hotz, a.a.O., 
S. 28, und Nobel in NZZ vom 10. Juni 1986, S. 35). Diese Kritik betrifft aber den 
vorliegenden Fall nicht. Die Beklagte hat ja nicht nur Äusserungen von Dritten aus­
gestrahlt auf deren eigenes Betreiben hin (wie dies z.B. bei der Werbung der Fall 
ist), sondern die Redaktion des Kassensturzes hat einen eigenen Beitrag verfasst, in 
welchem auch Dritte zu Worte kamen. Bei eigenen Sendungen müssen aber auch 
die Medienunternehmungen die Regeln des lauteren Wettbewerbes einhalten (vgl. 
David, a.a.O., N 632). Die Beklagte ist damit passiv legitimiert. 

2. Die Beklagte macht vorab geltend, die Klägerin könne sich gar nicht auf das 
UWG berufen, da im Bereich der Skisportartikel gar kein «Markt» bestehe, welcher 
gemäss der allgemeinen Zielsetzung in Art. 1 UWG zu schützen sei, bestehe doch 
kein unverfälschter Wettbewerb. 

Diese Argumentation der Beklagten geht fehl. Selbst wenn die Skisportartikel­
hersteller des sogenannten «Achterklubs» kartellgesetzwidrige Absprachen getrof­
fen haben sollten, so hat dies nicht zur Folge, dass ihnen gegenüber das UWG 
schlechthin ausser Kraft gesetzt würde. Eine gegen den freien Wettbewerb gerichtete 
Handlung eines Marktteilnehmers berechtigt die anderen Marktteilnehmer nicht zu 
anderen wettbewerbswidrigen Handlungen. 

3. Damit bleibt abzuklären, ob die Beklagte durch die Ausstrahlung der «Kas­
sensturz»-Sendung vom 22. Januar 1990 einen Tatbestand des UWG erfüllt hat 
oder nicht. 
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a) Bis zur Revision des UWG wurde Kritik der Massenmedien an Wirtschaftsteil­
nehmern lediglich durch den Persönlichkeitsschutz des ZGB erfasst. Neu ist auch 
auf Medien das UWG, als Konkretisierung des Persönlichkeitsschutzes, anwendbar. 
Der Persönlichkeitsschutz des ZGB ist lediglich dort von Bedeutung, wo nicht das 
UWG zur Anwendung kommt, also weder ausdrücklich noch stillschweigend eine 
Regelung enthält. Abgrenzung zwischen ZGB und UWG bildet die sogenannte 
«wettbewerbsrelevante Handlung». Darunter sind sämtliche Handlungen zu verste­
hen, welche geeignet sind, das Verhältnis zwischen Mitbewerbern unter sich oder 
dasjenige zwischen Anbietern und Abnehmern zu beeinflussen (Hatz, a.a.O., S. 29). 

Vorliegend wird geltend gemacht, dass der Vorwurf an die Klägerin, sie verhalte 
sich gegenüber ihren Vertragspartnern vom sogenannten «Achterklub» wortbrü­
chig, weil ihr der eigene Profit wichtiger sei als die Einhaltung der vereinbarten Ab­
satzstrategien, einen Einfluss auf Konsumenten und Detailverkäufer gehabt habe 
und weiter habe. Die Klägerin belegt diese Behauptung mit Schreiben verschiedener 
Konsumenten und Detailhändler. Damit ist genügend glaubhaft gemacht, dass die 
Sendung einen unmittelbaren Einfluss auf Konsumenten und Detailhändler hatte, 
weshalb das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 19. Dezember 
1986 anzuwenden ist. 

b) Damit ist zu prüfen, ob eine Verletzungshandlung im Sinne des UWG gegeben 
ist. Die Klägerin beruft sich auf Art. 3 lit. a UWG, welcher festlegt, dass unlauter 
handle, wer andere, ihre Waren, Werke, Leistungen, deren Preise oder ihre Ge­
schäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusse­
rungen herabsetzt. 

Mit der Behauptung, jemand halte aus Profitgier Verträge nicht, wird dieser ohne 
Zweifel herabgesetzt. Eine derartige Behauptung kann auch durchaus negative Fol­
gen haben, indem jeder potentielle Vertragspartner damit rechnen muss, zugunsten 
lukrativerer Geschäfte fallengelassen zu werden. Allerdings besteht ein Interesse des 
Publikums über derartige Verhaltensweisen informiert zu werden, dies jedoch nur 
dann, wenn die entsprechende Behauptung der Wahrheit entspricht. Treffen die 
Vorwürfe demgegenüber nicht zu, so dürfen sie auch nicht erhoben und verbreitet 
werden. Es fragt sich, ob sich die Verbreitung unwahrer Behauptungen bereits da­
durch rechtfertigen lässt, dass das Medienunternehmen gute Gründe hatte die Vor­
würfe für wahr zu halten. Dem kann nicht zugestimmt werden. Anders als im straf­
rechtlichen Persönlichkeitsschutz, wo der Nachweis des guten Glaubens genügt, um 
jemanden freizusprechen, kann dies beim zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutz 
nicht der Fall sein, genügt doch im zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutz nicht ein­
mal die nachgewiesene Wahrheit als Rechtfertigungsgrund (vgl. Frank, Persönlich­
keitsschutz heute, Zürich 1983, N 204). Die seriöse Recherchierarbeit, welche die Be­
klagte in diesem Zusammenhang geltend macht, vermag ihr also nicht zu helfen. 
Ebensowenig kann sie sich darauf berufen, sie selbst habe sich die Äusserungen der 
Herren L. und S. nicht zu eigen gemacht und zudem sei ausdrücklich darauf hinge­
wiesen worden, dass die Klägerin die Darstellung bestreite. Die Interviews mit den 
Herren L. und S. dienten lediglich der Dokumentation des von Mitarbeitern der 
Beklagten verfassten «Kassensturm-Beitrages. Der Sinn dieser Sendung liegt auch 
nicht darin Behauptungen von Drittpersonen zu veröffentlichen, sondern eine eige-
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ne Darstellung zu vermitteln. Auch die «Gegendarstellung» der Klägerin ist mit 
dem Vorspann «kein Wunder heisst es bei Kästle . . . » derart relativiert worden, dass 
kein Zweifel daran bestehen kann, welche Ansicht die Beklagte vertritt. Überdies 
wäre bereits die ungerechtfertigte Erweckung von Zweifeln an der Vertragstreue der 
Beklagten geeignet, den Markt zu beeinflussen. 

Bei dieser Sachlage war durch ein Beweisverfahren abzuklären, ob die Sachdar­
stellung der Beklagten - wie von der Klägerin behauptet - wahrheitswidrig war. 

c) Der Beweis dafür, dass eine Verletzungshandlung gemäss UWG vorliegt, hat 
derjenige zu erbringen, welcher daraus Rechte ableitet (Art. 8 ZGB; Frank, a.a.O., 
N 195 ff.). Daraus folgt, dass vorliegend die Klägerin für die widerrechtliche Hand­
lungsweise der Beklagten beweispflichtig ist, weshalb ihr der Beweis dafür auferlegt 
wurde, dass sie ihre Produkte, insbesondere ihre Skis, nur zu den vom sogenannten 
«Achterklub» festgelegten Richtlinien lieferte. Der Beklagten wurde als Gegenbe­
weis dazu der Nachweis der Behauptung auferlegt, dass der Vertreter der Klägerin 
auf telefonischen Anruf hin, die gewünschten Skis geliefert habe und dass die Über­
gabe der Skis unter anderem in einer Tiefgarage stattfand (Es folgt die Beweiswür­
digung). 

In Würdigung sämtlicher Aussagen und Umstände ist davon auszugehen, dass 
eine Lieferung von der Klägerin an L. nie erfolgt ist. Da die Beklagte entsprechende 
Vorwürfe gegen die Klägerin erhoben hat, hat sie Art. 3 lit. a UWG verletzt. 

d) Die Klägerin hat bezüglich der Verletzung von Art. 3 lit. a UWG auf Feststel­
lung geklagt. Feststellungsklagen werden insbesondere dann zugelassen, wenn die 
Kundschaft am Ausgang des Prozesses interessiert ist und darüber informiert wer­
den soll (vgl. David, a.a.O., N 648). Diese Voraussetzung ist vorliegend ohne weiteres 
erfüllt, weshalb die Klage bezüglich Ziffer 1 des Begehrens gutzuheissen ist. 

4. a) Die Klägerin verlangt zusätzlich zur Feststellung der Widerrechtlichkeit 
des Handelns der Beklagten Schadenersatz in der Höhe von mindestens 50000 
Franken, festzusetzen nach richterlichem Ermessen. Die Zusprechung von Scha­
denersatz setzt, neben der Widerrechtlichkeit eines Verhaltens, zusätzlich den Ver­
schuldensnachweis sowie das Vorliegen eines adäquaten Kausalzusammenhangs 
voraus. Zusätzlich ist der Schadensnachweis zu erbringen. Fehlt es an einer Voraus­
setzung, so ist Schadenersatz nicht geschuldet. 

Mit Bezug auf das Verschulden der Beklagten macht die Klägerin geltend, diese 
habe elementarste journalistische Grundsätze verletzt. Sie habe sich über die wider­
sprechenden Ausführungen der Klägerin hinweggesetzt und den Wahrheitsgehalt 
der Äusserungen von L. und S. nicht überprüft, sondern deren Sachdarstellung vor­
behaltlos übernommen. 

Die Beklagte bestreitet jegliches Verschulden ihrerseits. Sie habe hinreichende 
Anhaltspunkte für ihre Sachdarstellung gehabt und überdies auf umstrittene Aus­
sagen klar hingewiesen. 

b) Ein Verschulden der Beklagten ist dann zu verneinen, wenn sie für die bean­
standeten Aussagen in der Sendung begründeten Anlass hatte. Dazu ist vorab zu 
bemerken, dass die Herren L. und S. immerhin bereit waren, ihre Behauptungen 
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vor der Kamera zu wiederholen. Allein aus diesem Umstand durfte die Beklagte 
schliessen, dass deren Darstellungen der Wahrheit entsprechen. Zudem wurden die 
von L. im Falle eines anderen Sportartikelherstellers (Dachstein) behaupteten Di­
rektbeziehungen durch Quittungen belegt. Die Beklagte durfte angesichts dieser 
Umstände davon ausgehen, dass L. und S. auch bezüglich der anderen Sportartikel­
hersteller wahrheitsgemäss aussagen würden. Sodann ist zu berücksichtigen, dass 
die Beklagte immerhin darauf hingewiesen hat, dass die Klägerin den Vorwurf der 
Umgehung der Richtlinien des Achterklubs in Abrede stellt. Wenn die Beklagte die 
Klägerin auch nicht selbst zu Wort kommen liess, hat sie doch einen entsprechen­
den Hinweis in der Sendung angebracht. 

Aufgrund dieser Umstände muss ein Verschulden der Beklagten verneint werden, 
weshalb das Rechtsbegehren 3 der Klägerin abzuweisen ist. 

Art. 3 fit. a, Art. 6 und 23 UWG - «DURCHSICHTIGE MOTIVE» 

- Auch ein Ehrenmann hat nur Anspruch auf Schutz seiner Ehre, soweit er sich 
dieser nicht begeben hat (E. 3.2). 

- Wer einen Sachverhalt wahrheitswidrig darstellt, begibt sich diesbezüglich sei­
nes berechtigten Geheimhaltungsinteresses, weshalb die Preisgabe sachlich zu­
treffender Angaben zur Korrektur der unrichtigen Sachverhaltsdarstellung 
nicht geheimnisver/etzend ist (E. 3.3). 

- Meme un homme de bienne peut pretendre a la protection de son honneur que 
pour autant qu'il ne s'en soit pas departi (c. 3.2). 

- Celui qui enonce des faits de far;on fausse ne peut se prevaloir a ce sujet d'un 
interet legitime a la conservation du secret; la revelation de renseignements 
objectivement exacts destinee a corriger la presentation erronee ne viole des 
lors pas de secret (c. 3.3). 

Einstellungsverfügung BAZ vom 15 . November 1991. 

Am 7. Februar 1991 erschien in der NZZ ein vom Angeschuldigten gezeichneter 
Artikel mit der Überschrift «Durchsichtige Motive des Adia Comco Handels». Mit 
Datum vom 7. Mai 1991 erstattete der Vertreter von Werner K. Rey Strafanzeige ge­
gen den Verfasser wegen Verletzung des UWG und wegen Kreditschädigung gemäss 
Art. 160 StGB, begangen durch die Berichterstattung über die Omni Holding. Diese 
hatte in einer Pressemitteilung vom 17. Januar 1991 den Verkauf von 52,5 Prozent 
des stimmberechtigten Aktienkapitals der Adia SA an die Comco Holding AG un­
ter gleichzeitigem Erwerb von 48 Prozent der Aktien der Comco mitgeteilt, wobei 
- was verschwiegen worden war - das Geschäft von einer der Omni Holding oblie­
genden Kreditbeschaffung in Höhe von 400 Mio. Franken abhängig war, die als zu­
mindest ungewiss und angesichts der Überschuldung der Omni Holding als gefähr­
det angesehen werden musste. 
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Da der Anzeigeerstatter es unterlassen hat, konkret zu sagen, welche Passagen im 
besagten NZZ-Artikel er als unrichtig, irreführend oder unnötig verletzend ansieht, 
sondern sich auf die Behauptung beschränkt hat, der NZZ-Artikel erwecke beim 
unvoreingenommenen Leser den Eindruck, «Werner K. Rey habe durch unlautere 
Machenschaften ein Lügengebilde errichtet und eine Kooperation mit ihm sei für 
jeden einigermassen seriösen Dritten untragbar», werden die in Frage kommenden 
Elemente des Artikels nachfolgend wiedergegeben, soweit sie überhaupt wesentlich 
erscheinen, und gleichzeitig mit den Ergebnissen der Strafuntersuchung gegen Wer­
ner K. Rey in Bezug gesetzt: 

a) Der Angeschuldigte schrieb im Ingress, die Bereitstellung des für die Kauf­
preiserlegung anbegehrten dreistelligen Millionenkredites sei noch immer nicht 
unter Dach und Fach. Diese Behauptung, obwohl seitens der Omni Holding ver­
schwiegen, entsprach den Tatsachen. Am 3. Januar 1991 hatte der für die Bereitstel­
lung des Konsortialkredites als federführend vorgesehene Bankverein eine Absage 
erteilt. Die Beschaffung der Kreditmittel, die der Omni Holding oblag, war noch 
völlig offen und hätte - unter Berücksichtigung der Überschuldung der Omni Hol­
ding - bei der Mitteilung des Verkaufs der Adia-Aktien nicht verschwiegen werden 
dürfen. 

b) Die Verschiebung des aufgestockten Adia-Paktes bei gleichzeitig substanziel-
. ler Beteiligung an der Erwerberin Comco Holding diene hauptsächlich der Ver­
schleierung der prekären Bilanzsituation der Omni Holding sowie zur Erlangung 
zusätzlicher Bankkredite, schrieb der Angeschuldigte unter dem Titel «Durchsichti­
ges Aufwertungsmanöver». Man kann sich fragen, wie durchsichtig das von Rey 
geplante Manöver war. Verschiedene Berichterstatter beurteilten das Geschäft zu­
nächst positiv. Der Angeschuldigte hatte aber mit seiner Analyse wiederum völlig 
recht. Die überschuldete Omni Holding stand mit ihrem Adia-Paket tatsächlich vor 
einem grossen Bilanzierungsproblem. Eine Bilanzierung zum Börsenkurs hätte eine 
Abschreibung von über 300 Mio. Franken nötig gemacht. Wenn der Angeschuldigte 
von einem clever ausgeheckten Manöver spricht, somit Begriffe verwendet, die Wer­
tungen mitenthalten, geht er nicht über dasjenige Vokabular hinaus, das solche 
Machenschaften üblicherweise und zutreffend bezeichnet. 

c) Den zwischen Omni Holding und Comco Holding / Asko vereinbarten Preis 
errechnete sich der Angeschuldigte aufgrund der seitens Omni Holding gemachten 
Angaben. Er kam auf einen Stückpreis von 1700 Franken und bezeichnete diesen als 
«grotesk übersetzt » und «krass übersetzt» . Zwar betrug der vereinbarte Preis tat­
sächlich 1800 Franken . Er war aber unter Berücksichtigung der gesamten Zahlungs­
modalitäten nicht als effektiv anzusehen, sondern lag wirtschaftlich gesehen bei 
rund 1200 Franken. Ein solcher Wert wäre bei einem Börsenkurs von 800 bis 900 
Franken und bei Berücksichtigung eines grosszügigen Paketzuschlages unter An­
nahme einer optimistischen Prognose für Adia für einen Aussenstehenden zu ak­
zeptieren gewesen. Das traf aber für den von Rey vorgetäuschten Verkaufspreis 
nicht zu. Die Wertungen grotesk, welche auf eine fehlende Erklärung hinzielt, und 
krass, welche ein Missverhältnis bezeichnet, wurden vom Angeschuldigten begrün­
determassen verwendet. 
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d) Der Angeschuldigte bezeichnete das Aufwertungsmanöver als «schlüpfrigen 
Pfad» und «pikante Beteiligungsumschichtung», den Versuch, ein «von nieman­
dem begehrtes Adia-Paket in neuer Packung sich selbst zum mehr als dreifachen 
Wert anzudienen und sich diesen bühnenreifen Gauklertrick noch fremd finanzieren 
zu lassen» als «tolldreist». Der Angeschuldigte hat in seinem Artikel ausgeführt, 
weshalb er für Adia-Aktien einen Börsenkurs von 500 Franken als angemessen er­
achtete. Diese Beurteilung, davon ausgehend, dass der Markt im Durchschnitt etwa 
den achteinhalbfachen Gewinn bezahle, und den Kurs der Partizipationsscheine 
von 415 Franken zum Vergleich heranziehend, ist nachvollziehbar und zudem plau­
sibel, auch wenn ihre Richtigkeit strittig bleiben wird. Sie erklärt die behauptete 
Andienung zum dreifachen Wert. Im übrigen ist die Anlehnung an Begriffe aus der 
Welt des Theaters (bühnenreifer Gauklertrick), des Anrüchigen (schlüpfriger Pfad) 
und des Abenteurerwesens (tolldreist) nicht unangemessen, um den offengelegten 
«Schwindel» zu beschreiben. 

Zusammengefasst bleibt festzustellen, dass die Strafuntersuchung gegen Werner 
K. Rey in objektiver Hinsicht die Richtigkeit der vom Angeschuldigten aufgestellten 
Behauptungen bestätigt hat. Mit dem Vorwurf strafbaren Verhaltens an die Adresse 
von Rey deckt sie sich auch mit den vom Angeschuldigten verwendeten abwerten­
den Begriffen für Rey und sein Verhalten. 

3. Rechtliches 

3.1. Kreditschädigung (. .. ) 

3.2. Verletzung von Art. 23 UWG i.V.m. Art. 3 fit. a UWG 

Mit Gefängnis oder Busse wird auf Antrag bestraft, wer vorsätzlich unlauteren 
Wettbewerb nach Art. 3 lit. a UWG begeht, d.h. andere, ihre Waren, Werke, Leistun­
gen, deren Preise oder ihre Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende 
oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzt. Dabei kann eine Herabsetzung 
auch durch Personen begangen werden, die nicht selbst Mitbewerber sind. Entschei­
dend ist jedoch, ob die inkriminierten Äusserungen die geschäftliche Stellung des 
Angeschuldigten oder die Wettbewerbsbeziehungen in unzulässiger Weise beein­
trächtigen (vgl. UWG, Gesetz, Materialien, Rechtsprechung, Hrsg. Frarn;ois Desse­
montet, Lausanne 1989, S. 172). 

Da die Ausführungen im NZZ-Artikel vom 7. Februar 1991, wie unter Ziffer 2 ge­
zeigt wurde, weder unrichtig noch irreführend waren, bleibt lediglich zu prüfen, ob 
sie unnötig verletzend waren. Dass vor allem die wertenden Beschreibungen wie 
«übles Gauklerstück», «clever ausgehecktes Manövern, «schlüpfriger Pfad» etc. 
herabsetzend waren, ist offensichtlich. Wer als Geschäftsmann solchermassen «si­
tuiert» wird, der wird ohne Zweifel in seiner geschäftlichen Stellung beeinträchtigt, 
vor allem dann, wenn er Kredite aufnehmen will. Das bedeutet aber nicht, dass der 
Angriff in der NZZ auch unzulässig war. Es muss einer freien Wirtschaftspresse 
erlaubt sein, über tatsächliche Begebenheiten von allgemeinem Interesse, letzteres 
war angesichts des Umstandes, dass die Omni Holding eine Publikumsgesellschaft 
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ist, natürlich gegeben, kritisch und durchaus auch mit Engagement zu schreiben. 
Dabei versteht es sich, dass ein gewisses, im Einzelfall zu beurteilendes Mass an 
Zurückhaltung bei der Beschreibung stets zu beachten ist, dass aber dieses Mass der 
gebotenen Zurückhaltung in einem umgekehrt proportionalen Verhältnis steht zur 
Negativwertigkeit der kritisierten Handlungsweise des Betroffenen. Im vorliegen­
den Fall ist in Berücksichtigung des Umstandes, dass der Verfasser das berechtigte 
Ziel verfolgte, die täuschenden Machenschaften Reys aufzudecken, und da ein straf­
würdiges Verhalten des Anzeigeerstatters tatsächlich vorlag, auch die Verknüpfung 
des dargestellten Sachverhaltes mit den inkriminierten negativ wertenden Begriffen 
als noch angemessen und damit zulässig zu bezeichnen. Auch -ein Ehrenmann hat 
nur Anspruch auf Schutz seiner Ehre, soweit er sich dieser nicht begeben hat. Die 
Untersuchung ist deshalb auch in diesem Punkt einzustellen. 

3.3. Verletzung von Art. 23 UWG i. V.m. Art. 6 UWG 

Unlauter handelt, wer Geschäftsgeheimnisse, die er ausgekundschaftet oder 
sonstwie unrechtmässig erfahren hat, verwertet, oder andern mitteilt (Art. 6 UWG). 
Die Untersuchung hat nicht ergeben, auf welche Weise der Angeschuldigte zu sei­
nen Unterlagen gekommen ist. Weder ist bekannt, ob er sich aktiv bemüht hat, 
Geschäftsgeheimnisse der Omni Holding in Erfahrung zu bringen, noch ist be­
kannt, auf welche Weise er solche erfahren hat. In gleicher Weise erfolglos war be­
reits eine betreffend Verletzung des Bankgeheimnisses geführte Strafuntersuchung. 
Einzustellen ist die Untersuchung mit Bezug auf Art. 6 UWG aber auch aus einem 
weiteren Grund. Der Angeschuldigte hat, wie aus der Untersuchung gegen den 
Angeschuldigten Werner K. Rey hervorgeht, einen Sachverhalt kritisiert und sach­
lich richtiggestellt, der von der Omni Holding bzw. ihren Organen gegenüber der 
Öffentlichkeit bekannt gemacht wurde. Alle diesen Sachverhalt betreffenden Anga­
ben waren, soweit sie als für die Darstellung der Wahrheit relevant zu bezeichnen 
waren, vom strafrechtlichen Schutz des Geschäftsgeheimnisses nicht mehr erfasst. 
Die Organe der Omni Holding waren unter Strafdrohung (Art. 152 StGB) verpflich­
tet, bei Bekanntgabe eines geschäftlichen Sachverhaltes wahrheitsgemäss zu berich­
ten . Durch die wahrheitswidrige Darstellung haben sie sich ihres berechtigten Ge­
heimhaltungsinteresses begeben, weshalb die Preisgabe sachlich zutreffender Anga­
ben zur Korrektur der unrichtigen Sachverhaltsdarstellung keine strafrechtlich zu 
verfolgende Geheimnisverletzung darstellen kann. 

Art. 3 fit. d UWG - «CENTRALGARAGE» 

- Ein während Jahrzehnten für ein Gewerbe benutzter Name lastet nicht auf der 
Liegenschaft. 

- Une enseigne utilisee pendant des decennies en re/ation avec une activite pro­
fessionnel/e n'est pas liee a un immeuble. 

OGer SH vom 19. Juli 1991. 
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Seit mindestens 40 Jahren besteht im Unterdorf (Dorfkern) von 8. eine mechani­
sche Werkstätte, die in den 60er Jahren von Sch. unter der Enseigne «Zentralgara­
ge» betrieben wurde. Der Nebenintervenient mietete im Jahre 1969 die Gewerbe­
räumlichkeiten von den Erben Sch. und kaufte von ihnen auch gewisse Inventar­
gegenstände. Er befasste sich vorab mit Velos und Mopeds und nannte den Betrieb 
weiterhin Centralgarage. Später erwarb er die von ihm gemietete Liegenschaft. Am 
21. Juli 1981 vermietete er die Räumlichkeiten dem Kläger H., der hier eine Repara­
turgarage eröffnete und sich unter der Firma «Centralgarage H .» im Handelsregi­
ster eintragen liess. Der Nebenintervenient verzichtete von da an auf die Verwen­
dung der Bezeichnung «Centralgarage», führte aber sein Zweirad-Fachgeschäft in 
der Nachbarliegenschaft weiter. Im Januar 1990 bezog der Kläger H. neue Garage­
räumlichkeiten an der S.-Strasse (Ausfallstrasse) ausserhalb des Dorfkerns; die im 
Handelsregister eingetragene Firma «Centralgarage H.» behielt er bei. 

Der Nebenintervenient vermietete die Reparaturwerkstätte per 1. Februar 1990 an 
den Beklagten M., der sich unter der Firma «Centralgarage M.» ins Handelsregister 
eintragen liess; bereits im Mai 1990 wandelte er aber seinen Betrieb in die «Auto 
M. AG» um. Mit Eingabe vom 7. März 1990 erhob H. beim Bezirksgericht Klage 
gegen M. und später gegen die Auto M. AG wegen unlauteren Wettbewerbs, mit dem 
Antrag, es sei diesen zu verbieten, für ihre Autogarage in 8. die Bezeichnung «Cen­
tralgarage» als Zusatz zur Firma zu verwenden und unter diesem Namen dafür zu 
werben. Mit Urteil vom 4. Juli 1990 hiess der Bezirksrichter die Klage gut; der Be­
klagte erhob Berufung an das Obergericht. 

Das Obergericht zieht in Erwägung: 

3.- Wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder 
beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftli­
chen Interessen bedroht oder verletzt wird, kann dem Richter beantragen, eine dro­
hende Verletzung zu verbieten oder eine bestehende Verletzung zu beseitigen (Art. 9 
Abs. 1 lit. a und b des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 
19. Dezember 1986 [UWG; SR 241]) . Unlauter handelt unter anderem, wer Mass­
nahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistun­
gen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (Art. 3 lit. d UWG). 

a) Beide Parteien betreiben in 8. eine Autogarage. Zwischen ihnen besteht mithin 
ein Wettbewerbsverhältnis. 

b) Der Kläger führt den Begriff «Centralgarage» seit 1981 in seiner im Handels­
register eingetragenen Firma; er behielt die Firma bei, als er seinen Betrieb 1990 an 
die S.-Strasse verlegte. Er verwendet die Bezeichnung «Centralgarage» im Verkehr 
nach aussen zum Teil selbständig, ohne Beifügung seines Namens (auf Klebern). 

M. übernahm die Bezeichnung «Centralgarage» 1990 ebenfalls in seine Einzelfir­
ma. Nach Übernahme seines Betriebs durch die Auto M. AG war die Bezeichnung 
in der Firma nicht mehr enthalten. Die Beklagte verwendet sie jedoch unbestritte­
nermassen weiterhin, etwa in der Werbung; sie ist nicht bereit, inskünftig darauf zu 
verzichten. 
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Die gleichzeitige Verwendung der Bezeichnung «Centralgarage» durch die Par­
teien birgt die Gefahr einer Verwechslung der beiden Autogaragen in sich; die Be­
klagte stellt dies in der Berufung nicht in Frage. Mehr setzt aber Art. 3 lit. d UWG 
- der auf die blosse Eignung zur Verwechslung abstellt - nicht voraus. Es ist also 
nicht massgeblich, ob tatsächlich Täuschungen oder Verwechslungen vorgekom­
men sind; der irreführende Eindruck als solcher genügt (BGE 114 II 111 E. 3b mit 
Hinweis auf BGE 109 II 489 E. 5 mit weiteren Hinweisen) . Die Beklagte räumt im 
übrigen ein, dass es unter den Kunden hinsichtlich der Identität der Betriebe bereits 
zu Unklarheiten gekommen sei, hätten doch schon Leute bei ihr nach dem Kläger 
gefragt. 

Sind aber die Betriebe der Parteien bei Verwendung der fraglichen Bezeichnung 
objektiv verwechselbar, so fragt sich, wer das bessere Recht an dieser Bezeichnung 
habe. 

c) Die Beklagte hat vor dem Bezirksrichter geltend gemacht, sie (bzw. ihr Rechts­
vorgänger) habe die Lokalitäten unter dem Namen «Centralgarage» gemietet. Die 
Garage habe «immer» so geheissen. Bereits 1959 sei für das Gebäude der Name 
«Centralgarage» verwendet worden. Die Bezeichnung gehöre zum Haus. Der Klä­
ger bestreitet, dass es sich dabei um den Namen der Liegenschaft handle. 

Der Bezirksrichter hat darauf hingewiesen, dass der Grundeigentümer, der sein 
Geschäft vor dem Einzug des Klägers ebenfalls in den fraglichen Räumlichkeiten 
geführt hatte, seinen Betrieb ebenfalls «Centralgarage» genannt habe (was er heute 
für das andernorts weitergeführte Geschäft nicht mehr tue) . Nachgewiesen sei der 
Gebrauch dieser Bezeichnung auf Geschäftspapier seit 1969. In einer so kurzen 
Zeitspanne sei nicht davon auszugehen, dass der Name auf der Liegenschaft laste, 
wie das bei historischen Gebäuden der Fall sei. 

Schon vor dem heutigen Grundeigentümer hat - wie der Kläger selbst einräumt 
- auch der frühere Grundeigentümer Sch. seine in der fraglichen Liegenschaft be­
triebene mechanische Werkstätte unter der Bezeichnung «Centralgarage» geführt. 
Der früheste vorgelegte Beleg stammt aus dem Jahr 1951. Auf dem Gebäude war 
denn auch der Schriftzug «Centralgarage» aufgemalt, den der Kläger schliesslich 
überstrichen hat. 

Aufgrund der Sachdarstellung der Parteien und der eingereichten Belege ist - wie 
schon der Bezirksrichter festgestellt hat - davon auszugehen, dass der Begriff «Cen­
tralga rage» als blosse Geschäftsbezeichnung zum jeweiligen auf dem Grundstück 
geführten Betrieb gehörte und nicht die Liegenschaft als solche namentlich kenn­
zeichnete. Der Zusatz «Garage» deutet klar auf ein Unternehmen, nicht auf eine 
Ortsbezeichnung hin (vgl. BGE 37 II 544: «Hotel Bahnhof»). Der Kläger hat zutref­
fend darauf hingewiesen, dass im Situationsplan (Kopie des Grundbuchplans) aus 
dem Jahr 1959 das fragliche Grundstück bzw. Gebäude - im Gegensatz zur «Son­
ne» - nicht namentlich bezeichnet ist. Die Beklagte geht denn auch selbst ausdrück­
lich davon aus, dass es sich beim umstrittenen Begriff «Centralgarage» (nur) um 
eine Geschäftsbezeichnung handle. Ob aber eine Geschäftsbezeichnung direkt auf 
die Hausfassade aufgemalt ist - wie das früher der Fall war - oder durch ein speziel­
les Schild kenntlich gemacht wird, ist grundsätzlich unerheblich. 

Dass für die verschiedenen Werkstätten seit den 50er Jahren und damit seit ca. 
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30 Jahren vor dem Einzug des Klägers die Bezeichnung «Centralgarage» verwendet 
wurde, vermag diese Bezeichnung nicht vom jeweiligen Geschäftsbetrieb zu lösen 
und zum historischen Namen für die Liegenschaft als solche zu erheben. Daran 
ändert sich auch nichts, wenn die Bezeichnung schon «ca. 1940» geführt worden 
sein sollte, wie der Nebenintervenient - erst im Berufungsverfahren und damit pro­
zessual verspätet - behauptet hat. 

Der Begriff «Centralgarage» hat zwar eine geografische Komponente. Aber nicht 
nur das Grundstück des Nebenintervenienten liegt zentral; das kann von vielen an­
deren Grundstücken im Dorfkern B. ebenfalls gesagt werden. Angesichts der noto­
rischen baulichen Entwicklung der Gemeinde ist es sodann keineswegs abwegig, 
den Zentrumsbereich auch auf gewisse an den Dorfkern angrenzende Gebiete aus­
zudehnen, etwa auf die S.-Strasse als wichtige Achse der Gemeinde. Die Bezeich­
nung «Centralgarage» ist jedenfalls nicht an die Liegenschaft des Nebeninterve­
nienten gebunden. 

Unter den gegebenen Umständen kann nicht gesagt werden, das ausschliessliche 
Recht an der Bezeichnung «Centralgarage» und damit auch eine entsprechende 
Verfügungsbefugnis sei dem jeweiligen Eigentümer der Liegenschaft im Unterdorf 
vorbehalten. 

d) Eine Geschäftsbezeichnung wird - wie die Beklagte zutreffend geltend macht 
- grundsätzlich dadurch wettbewerbsrechtlich geschützt, dass sie zeitlich prioritär 
in Gebrauch genommen wird (Bruno von Büren, Kommentar zum Bundesgesetz 
über den unlauteren Wettbewerb, aArt. 1 Abs. 2 lit. d, N. 15, S. 105, N. 108 f., S. 145). 

Für die Bezeichnung «Centralgarage» traf dies schon auf die von Sch. betriebene 
mechanische Werkstätte zu. Die Bezeichnung wurde mithin nicht vom Nebeninter­
venienten geschaffen oder erstmals verwendet. 

Der Nebenintervenient hat die «bis anhin unter dem Namen Zentralgarage B. ge­
führte mechanische Werkstätte», d.h. die entsprechenden Räumlichkeiten , im Jahre 
1969 von den Erben Sch. gemietet und gleichzeitig gewisse Inventargegenstände 
gekauft. Er hat aber weder konkret behauptet noch belegt, dass er damit speziell 
auch das Recht übernommen habe, seinen Betrieb ebenfalls als «Centralgarage» zu 
bezeichnen. Dass er etwa das Unternehmen als solches mit Aktiven und Passiven 
übernommen hätte, hat er nicht dargetan. 

Über die Verwendung der fraglichen Bezeichnung wurde im Mietvertrag mit den 
Erben Sch. nichts vereinbart. Die Formulierung liess vielmehr offen, wie der Betrieb 
des Nebenintervenienten künftig heisse. Die Vermieter haben weder verlangt, dass 
er die Bezeichnung «Centralgarage» weiterhin verwende, noch haben sie dies aus­
geschlossen. Soweit ersichtlich, duldeten sie immerhin die Tatsache, dass er in der 
Folge diese Bezeichnung ebenfalls verwendete; sie machten ihm das Recht daran 
offenbar nicht streitig. 

Im Mietvertrag zwischen dem Nebenintervenienten und dem Kläger vom 21. Juli 
1981 wurde im wesentlichen die Formulierung des Mietvertrags zwischen den Erben 
Sch. und dem Nebenintervenienten übernommen; es ging auch diesmal um die Mie­
te «der bis anhin unter dem Namen Central-Garage B. geführten mechanischen 
Werkstätte mit Laden und Tankstelle». Es gilt daher grundsätzlich dasselbe wie 
seinerzeit beim Einzug des Nebenintervenienten in die fraglichen Räumlichkeiten: 
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Es wurde nichts Spezielles über die Verwendung der Bezeichnung «Centralgarage» 
vereinbart oder vorgeschrieben. 

Fehlt aber eine ausdrückliche Klausel im Mietvertrag, so kann daraus entgegen 
der Auffassung der Beklagten nicht geschlossen werden, dass der Kläger in der 
Benutzung der Bezeichnung «Centralgarage» vertraglich irgendwie eingeschränkt 
gewesen wäre. Vielmehr kann von einer Koppelung dieses Rechts ans jeweilige Miet­
verhältnis unter den gegebenen Umständen gerade nicht gesprochen werden. 

e) Die Beklagte macht geltend, es fehle an der erforderlichen schriftlichen Abtre­
tung des Rechts an der Geschäftsbezeichnung. Geschäftsbezeichnungen können 
indessen nicht als Forderungen oder Obligationen im Sinn von Art. 164 ff. OR be­
trachtet werden, die nur schriftlich abgetreten werden könnten. Die Argumentation 
der Beklagten erscheint im übrigen als widersprüchlich. Wäre dieser Auffassung zu 
folgen, so hätte sich der Nebenintervenient das Recht an der Geschäftsbezeichnung 
von den Erben Sch. seinerzeit ebenfalls schriftlich abtreten lassen müssen. Eine ent­
sprechende schriftliche Zession wurde jedoch nicht behauptet, geschweige denn 
belegt. 

f) Der Kläger hat die Bezeichnung «Centralgarage» von Anfang an verwendet 
und sie sogar zum Bestandteil seiner eingetragenen Firma gemacht. Der Neben­
intervenient hat dies neun Jahre lang geduldet, obwohl er - anders als seinerzeit die 

· Erben Sch . - sein eigenes Zweirad-Fachgeschäft, für welches er zuvor ebenfalls die 
Bezeichnung «Centralgarage» verwendet hatte, gleichzeitig weiterführte. Nach den 
unwidersprochenen Ausführungen des Klägers und des Bezirksrichters verzichtete 
er nach dem Einzug des Klägers für seinen eigenen Betrieb auf diese Bezeichnung. 

Der Kläger hat seit 1981 eine Autogarage geführt, und zwar - wie auch die Be­
klagte einräumt - die erste unter der Bezeichnung «Centralgarage» in B. Trägt aber 
ein Betrieb - insbesondere wenn er neu aufgebaut wird und nicht einfach die Nach­
folge eines bereits bestehenden gleichartigen Betriebs übernommen hat - neun Jah­
re lang eine bestimmte, im Verkehr verwendete Bezeichnung, so bürgert sich diese 
erfahrungsgemäss als zu diesem speziellen Betrieb gehörig ein; es handelt sich mit­
hin um eine Individualbezeichnung für diesen Betrieb. Daneben verblasst im Lauf 
der Jahre die individualisierende Wirkung, die zuvor entstanden sein mochte, als 
ein anderer, nicht genau die gleichen Bedürfnisse abdeckender Betrieb unter dersel­
ben Bezeichnung geführt worden war. 

Hat unter den geschilderten Umständen der ältere Betrieb bzw. dessen Inhaber 
für sich selbst auf die Bezeichnung verzichtet und sie beim neuen geduldet, obwohl 
er mit diesem im Sinne des UWG im Wettbewerb stand (vgl. dazu von Büren, a.a.O., 
Allgemeines, N. 46, S. 19), so muss letzterer nach neun Jahren nicht mehr damit 
rechnen, dass ihm das Recht an der fraglichen Bezeichnung noch streitig gemacht 
werde. Vielmehr hat er hinsichtlich der Bezeichnung einen schützenswerten Besitz­
stand erlangt. 

g) Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass das Recht an der Be­
zeichnung «Centralgarage» weder an die Liegenschaft als solche noch ans jeweilige 
Mietverhältnis gebunden ist. Der Nebenintervenient konnte somit weder seinerzeit 
dem Kläger noch nunmehr der Beklagten ein daraus abgeleitetes Recht übertragen 
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(oder wieder entziehen). Dagegen hat der Kiäger - ungeachtet der seinerzeitigen 
Berechtigung des Nebenintervenienten - im Verlauf der Jahre ein eigenständiges 
Recht an der Bezeichnung erworben, das allein mit seinem Betrieb zusammenhängt 
und bei dessen Verlegung nicht untergeht. Diesem Recht muss aber die spätere, 
gleichartige Kennzeichnung der Beklagten weichen; sie stellt eine Wettbewerbsver­
letzung dar. 

Die Berufung erweist sich damit als unbegründet; sie ist abzuweisen, und das 
Urteil des Bezirksrichters ist zu bestätigen. 

Art. 3 fit. e UWG - «FRISCHESTER FRISCHKÄSE» 

- Der Ausdruck «Frischester Frischkäse» ist irreführend. 

- l'expression «fromage frais le plus frais » est fa//acieuse. 

Beschluss der II. Kammer der Schweizerischen Kommission für die Lauterkeit in 
der Werbung (Lauterkeitskommission) vom 15. Juli 1991 und des Plenums vom 
15. November 1991 i.S. Fromageries BEL ca. Zentralverband Schweizerischer 
Milchproduzenten (mitgeteilt von RA Dr. Lienert, Zürich). 

Die Beschwerdegegnerin warb in Print- und elektronischen Medien für ihre neue 
Frischkäsespezialität «Fromagine», wobei sie folgende Headline verwendete: «Et­
was haben wir den Franzosen voraus: Fromagine. - Der frischeste Schweizer Frisch­
käse. » Die Beschwerdeführerin beschwerte sich deswegen bei der Lauterkeitskom­
mission, deren II. Kammer nach Kenntnisnahme der beanstandeten und eingereich­
ten Inserate und nach Visulisierung des vorgelegten Werbespots wie folgt entschied: 

Erwägungen: 

Beworben wird das Produkt Fromagine als frischester Schweizer Frischkäse im 
Umfeld fran zösischer Szenarien und dem erklärenden Hinweis «Etwas haben wir 
den Franzosen voraus.» 

Für das Schweizer Publikum beinhaltet diese Spitzengruppenbehauptung im vor­
liegenden Kontext eine unmissverständliche Bezugnahme auf den hierzulande be­
kannten und eingeführten französischen Frischkäse. Auch wenn diese Produkte -
was die CCI-Richtlinien oder die Grundsätze der Lauterkeitskommission keines­
wegs voraussetzen - nicht namentlich erwähnt werden, ist das Vorliegen einer ver­
gleichenden Werbung evident. 

Frischkäse ist gemäss Lebensmittelverordnung die Bezeichnung für ein Käse­
Erzeugnis, das einer speziellen Verarbeitung unterliegt; frisch ist das Produkt nur 
insoweit, als es zum beförderlichen Verzehr bestimmt ist. 
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Von frischem Frischkäse zu sprechen, ist schon mit Blick auf die benötigten Zu­
satzstoffe täuschend; es gibt weder einen frischen noch einen frischeren Frischkäse. 

Mit der Angabe frischester Frischkäse erweckt die Beschwerdegegnerin beim 
Publikum den Eindruck einer besonderen, besseren Eigenschaft, obgleich diese 
kein Kriterium für die Qualität des Produktes darstellt; damit vergleicht die Be­
schwerdegegnerin ihr Erzeugnis in irreführender und unnötig herabsetzender Weise 
mit den französischen Konkurrenzprodukten. 

Beschluss: 

Die Beschwerdegegnerin wird gebeten, inskünftig in ihrer Werbung für Fromagi­
ne den adjektivisch gebrauchten Superlativ «frischestem zu unterlassen . 

Die Beschwerdegegnerin rekurrierte an das Plenum der Lauterkeitskommission, 
welches den Rekurs mit Entscheid vom 15. November 1991 abwies, da nicht ersicht­
lich sei, inwiefern die Kammer die Tatsachen willkürlich gewürdigt hätte. Zur mate­
riellen Frage äusserte sich das Plenum wie folgt : 

Dass die Schweizer den Franzosen (dank «Fromagine») etwas voraushaben, 
stimmt nicht: Es kommt im vorliegenden Zusammenhang nicht auf die Konservie­
rungsmethode an, sondern darauf, dass der französische Frischkäse, so, wie er in 
der Schweiz regelmässig in den Handel kommt, ohne Verletzung der Wahrheits­
pflicht nicht als «weniger frisch» bezeichnet werden kann als der neue schweizeri­
sche. 

Hinzu kommt, dass die Kombination «frischester Frischkäse» als Steigerung des 
Adjektivs «frisch» den Eindruck erhöhter Qualität erweckt. Insofern ist die Wer­
bung täuschend. «Frischkäse» bedeutet unbestrittenermassen nicht einfach «Fri­
scher Käse», sondern ist als Ausdruck kennzeichnend für eine bestimmte Käsesorte 
(Frischkäse = nicht nachgereifter Käse) . Als solcher kann er nicht in den Kompara­
tiv oder Superlativ gesetzt werden, ohne dadurch beim Käufer den (falschen) Ein­
druck zu erwecken, «Fromagine» sei eben noch frischer als anderer Frischkäse. 

Art. 5 fit. c UWG - «SCHUTTMULDE» 

- Die identische Übernahme eines fremden Signets auf einem Werbeartikel ist 
unlauter. 

- La reprise sans aucune modijication d'un dessin d'un tiers sur un article pub/i­
citaire est deloyale. 

Abwesenheitsurteil HGer ZH vom 9. Juli 1991. 

Die Klägerin betreibt ein Transportunternehmen, das sich namentlich mit Mul­
dentransporten befasst. Sie wirbt für ihren Schuttmuldendienst seit spätestens 1979 
mit einem bis heute unveränderten Signet gemäss folgender Darstellung: 
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Die Idee zu diesem Signet stammt von der Klägerin, die einen Kartografen und 
Grafiker die entsprechende Reinzeichnung nach ihren Anweisungen anfertigen 
liess. Seit 1981 lässt die Klägerin ununterbrochen Feuerzeuge mit diesem Signet 
bedrucken, die sie als Werbegeschenke und Giveaways für Kunden verwendet. 

Die Beklagte betreibt eine Siebdruckerei und bearbeitet und vertreibt Geschenk­
und Werbeartikel. Sie bedruckt u.a. auch Feuerzeuge oder lässt solche bedrucken, 
die sie als Giveaways an Kunden in der ganzen Schweiz, namentlich auch Trans­
portunternehmer, anbietet. Ende 1990 erhielt die Klägerin zufällig ein Werbefeuer­
zeug eines Konkurrenzunternehmens, auf dem genau dieselbe Muldenzeichnung, 
nur etwas verkleinert und mit einem anderen Namenszug versehen, abgebildet war. 
Die Klägerin erfuhr, dass das Konkurrenzunternehmen diesen Werbeartikel von der 
Beklagten bezogen habe; wie die Beklagte zur Vorlage kam, konnte nicht eruiert 
werden. 

Mit Klage vom 10. Mai 1991 verlangte die Klägerin, dass der Beklagten der Ver­
trieb von Werbeartikeln gerichtlich verboten werde, auf denen das gezeichnete Bild 
einer mit Bauschutt gefüllten Schuttmulde im Viertelprofil aufgedruckt sei. 

Das Handelsgericht zieht in Erwägung: 

1. Gemäss Art. 5 lit. c UWG handelt unlauter, wer das marktreife Arbeitsergebnis 
eines andern ohne angemessenen eigenen Aufwand durch technische Reproduk­
tionsverfahren als solches übernimmt und verwertet. Ein marktreifes Arbeitsergeb­
nis liegt dabei vor, wenn ein Produkt ausgearbeitet und tatsächlich für den Markt 
bestimmt ist (Lucas David, Schweizerisches Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., N 379). 
Dass die Zeichnung der Schuttmulde diese Voraussetzungen erfüllt, bedarf keiner 
weiteren Ausführungen, nachdem das Signet nach wie vor im geschäftlichen Ver­
kehr Verwendung findet. Zu Recht weist sodann die Klägerin darauf hin, dass das 
Feuerzeug der Beklagten das klägerische Signet identisch, wenn auch etwas verklei­
nert und mit anderem Namenszug inkl. Telefonnummer, wiedergibt. Es handelt 
sich daher um eine technisch einfache und billige Übernahme des klägerischen Si­
gnets (David, a.a.O., N 381), weshalb Art. 5 lit. c UWG erfüllt ist. 

2. Sodann handelt gemäss Art. 3 lit. d UWG auch unlauter, wer Massnahmen 
trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder 
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dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen. Dabei genügt es, dass sich die 
Nachahmung nur auf einzelne, aber wesentliche Elemente des Werbemittels, wie 
Headline, Layout, Signet, Bildfolge bei Filmen etc., bezieht (David, a.a.O., N 229). 
Die Nachahmung der von der Klägerin verwendeten Muldenzeichnung birgt ohne 
weiteres die verpönte Verwechslungsgefahr in sich. Daran ändern auch die verschie­
denen Namenszüge nichts, da sie das Erinnerungsbild nicht entscheidend prägen 
und dennoch fälschlicherweise eine wirtschaftliche Verflechtung der beiden Unter­
nehmungen vermuten lassen. Auch Art. 3 lit. d UWG ist daher erfüllt. 

3. Die Aktivlegitimation der Klägerin ergibt sich aus Art. 9 Abs. 1 UWG, wonach 
klageberechtigt ist, wer durch unlauteren Wettbewerb in seinen wirtschaftlichen In­
teressen bedroht wird. Die Werbewirksamkeit des verwendeten Signets wird für die 
Klägerin herabgesetzt, wenn dieses gleichzeitig von anderen Transportunternehmen 
eingesetzt wird. Dass zwischen den Parteien ein eigentliches Wettbewerbsverhältnis 
bestehe, ist dagegen nicht vorausgesetzt (David, a.a.O., N 621-623; BGE 116 II 470) . 

4. Die Klägerin hat das Begehren so gefasst, dass damit alle denkbaren Ausfüh­
rungen der beschriebenen Schuttmulde erfasst sind. Art. Sc UWG gibt ihr keinen so 
weit gefassten Anspruch; danach ist nur die identische Übernahme (allenfalls linear 
vergrössert oder verkleinert) verboten. Ob andere Varianten einer im Teilprofil 
gezeigten gefüllten Mulde ebenfalls verwechselbar wären, kann angesichts der theo­
retisch unendlichen Zahl von Varianten nicht abschliessend beurteilt werden. Das 
Verbot ist daher mit der von der Klägerin vorgelegten Abbildung zu definieren und 
entsprechend einzuschränken. Das bedeutet zwar, dass die materielle Rechtskraft 
des Entscheides eingeschränkt wird. Sollten die Verantwortlichen der Beklagten 
allerdings die Schuttmulde mit nur unwesentlichen Änderungen weiter verwenden, 
hätten sie nach Art. 23 UWG wegen (eventual-)vorsätzlicher Verletzung des lauteren 
Wettbewerbes Bestrafung mit Busse bis zu 100000 Franken oder Gefängnis zu ge­
wärtigen . 

Mit dem auszusprechenden Verbot ist die Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB 
anzudrohen (neben welcher allerdings die soeben erwähnte spezialgesetzliche Straf­
bestimmung gültig bleibt). 

Art. 21 UWG, Art. 4 Abs.! AV - «NEU-OCCASJONS-MESSE» 

- Die Ankündigung einer «Neu-Occasions-Messe» ab 15. Dezember 1989, 10.00 
Uhr, mit ausstellungsgebrauchten Möbeln zu absoluten Tiefpreisen bildet 
einen bewilligungspflichtigen Sonderverkauf (E. 2.1). 

- Ein Bürger hat im Strafrecht nur dann Anspruch auf Gleichbehandlung im 
Unrecht, wenn eine Behörde in ständiger Praxis vom Gesetz abweicht und zu 
erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht gesetzeskonform entscheiden 
werde (E. 2.2). 
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- L'annonce d'une «faire d'occasions neuves» des le 15 decembre 1989, 10.00 h, 
offrant des meub/es d'exposition aux prix !es plus bas constitue une vente spe­
cia/e soumise a autorisation (c. 2.1). 

- En droit pena/, /e justiciab/e a /e droit d'exiger en sa faveur /'app/ication d'une 
pratique i//ega!e seu/ement si /'autorite a constamment transgresse /a loi et si 
e//e /aisse entendre que meme a /'avenir e//e ne se prononcera pas conforme­
ment a /a /oi (c. 2.2). 

OGer LU, II. Kammer (als einzige Instanz nach StPO). 

Der Angeklagte ist Alleininhaber eines Möbelgeschäftes mit Filialen in verschie­
denen Kantonen. Am 29. November 1989 liess er in den «Luzerner Neuste Nach­
richten» ein grossformatiges Inserat mit dem Titel «Neu-Occasions-Messe» er­
scheinen, indem er ab dem 15. Dezember 1989, 10.00 Uhr, ausstellungsgebrauchte 
Möbel zu absoluten Tiefpreisen anbot. Gleiche Inserate erschienen in verschiedenen 
Lokalzeitungen. Mit Verfügung vom 16. Juli 1990 büsste ihn der Amtsstatthalter 
Luzern-Land wegen Widerhandlung gegen die Ausverkaufsordnung mit 150 Fran­
ken zuzüglich Verfahrenskosten. Der Angeklagte erhob rechtzeitig Einsprache an 
das Obergericht , das ihn jedoch wegen mehrerer Vorstrafen wegen gleichartiger Ver­
gehen mit einer Busse von 3000 Franken bestrafte. 

Erwägungen: 

2.- Schu/dbef und 

Der Angeklagte ist Alleininhaber der Möbel M. in H. Es ist unbestritten, dass er 
für die im November 1989 publizierten Inserate betreffend die «Neu-Occasions­
Messe» die Verantwortung trägt (Art. 26 UWG i.V. mit Art. 6 VStrR, OG Verh . Prot. 
s. !). 

2.1. Für die öffentliche Ankündigung und die Durchführung von Ausverkäufen 
oder ähnlichen Veranstaltungen, bei denen vorübergehend besondere Vergünstigun­
gen in Aussicht gestellt werden, braucht es eine Bewilligung der zuständigen Behör­
de (Art. 21 UWG; Art. 4 Abs. 1 AV). Gemäss § 1 der kantonalen Vollziehungsverord­
nung über die Ausverkäufe und Sonderverkäufe vom 28. Juni 1971 (SRL 956) ist 
dies in Luzern die Handels- und Gewerbepolizei. Das Bundesrecht definiert die be­
willigungspflichtigen Ausverkäufe und ähnlichen Veranstaltungen als Veranstaltun­
gen des Detailverkaufs, bei denen dem Käufer durch öffentliche Ankündigung vor­
übergehend besondere Vergünstigungen in Aussicht gestellt werden, die der Verkäu­
fer sonst nicht gewährt (Art. 2 Abs. 1 AV) . Dabei gilt als öffentliche Ankündigung 
u.a. auch die Bekanntmachung durch die Presse (Art. 3 AV). Dass eine öffentliche 
Ankündigung stattgefunden hat und diese im Detailverkauf erfolgt ist, ist im vorlie­
gend zu beurteilenden Fall unbestritten. Unbestritten ist auch, dass für die «Neu­
Occasions-Messe» keine Bewilligung der zuständigen Behörde vorgelegen hat. 
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Streitig ist einzig, ob diese Veranstaltung eine besondere Vergünstigung in Aussicht 
gestellt hat und ob diese Vergünstigung vorübergehender Natur war. 

Der Angeklagte bestreitet, dass mit der «Neu-Occasions-Messe» ein Sonderver­
kauf im Sinne der Ausverkaufsverordnung stattgefunden habe. Die Art von Inse­
raten , wie sie in dieser Veranstaltung verwendet worden seien, würden in anderen 
Kantonen ohne Bewilligung als zulässig erachtet. Zudem sei nach der Preisbekannt­
gabeverordnung die Angabe von Vergleichspreisen zulässig, wenn der Anbieter den 
Vergleichspreis unmittelbar nach der Veröffentlichung tatsächlich handhabe. Er biete 
generell und nicht nur vorübergehend sämtliche Produkte, die in Ausstellungen 
gebraucht worden seien, zu reduzierten Preisen an. In seinen inkriminierten Insera­
ten habe er keine Vergünstigungen angeboten, die er sonst nicht gewähren würde. 
Der Ausdruck «Messe» weise nicht auf eine vorübergehende Veranstaltung hin. 

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kommt es regelmässig nicht dar­
auf an, welchen Sinn der Veranstalter der Ankündigung beigelegt hat; massgebend 
ist vielmehr der Eindruck, den die Ankündigung auf das Publikum macht, d.h. ob 
die ngesprochene Käuferschaft in den Glauben versetzt wird, die angepriesene Ware 
später nicht mehr so günstig erwerben zu können wie zur Zeit des Sonderangebots 
(BGE Il2 IV 49 mit Verweisen). Die ratio legis der Ausverkaufsverordnung ist der 
Schutz des Konsumenten vor überstürzten Käufen, die er im Hinblick darauf ab­
schliesst, die begehrte Ware später nicht mehr oder nicht mehr zum gleichen Preis 
zu erhalten (ZR 88/ 1989 Nr. 73). Dies drückt die Verordnung über Ausverkäufe und 
ähnliche Veranstaltungen vom 14. Dezember 1987 mit der Umschreibung «Ankün­
digung vorübergehend besonderer Vergünstigungen» aus (Art. 2 Abs. 1 AV). 

a) «besondere Vergünstigung»: 
Was die besondere Vergünstigung betrifft, so muss sich diese zumindest aus dem 

Eindruck der Ankündigung ergeben (ZR 88/ 1989 Nr. 73 E. 2.a). Dabei folgt die Ver­
günstigung notwendigerweise aus dem Vergleich mit anderen Bedingungen des Ver­
käufers, wobei davon auszugehen ist, dass die Vergünstigung von ihm in Zukunft 
nicht mehr gewährt wird (Art. 2 Abs. 1 AV). Es geht darum, Käufer mit dem Argu­
ment anzulocken, dass sie später nicht mehr so günstig einkaufen können wie jetzt 
(BGE 81 IV 195). Im vorliegenden Fall gelangt das Gericht zur Überzeugung, dass 
der Angeklagte in seinen Inseraten eine besondere Vergünstigung in Aussicht ge­
stellt hat. Dass er mit der «Neu-Occasions-Messe» Waren angeboten hat, die er ge­
nerell zu reduzierten Preisen verkauft, mag durchaus zutreffen. Es ist indessen nicht 
die vom Verkäufer in die Veranstaltung gesetzte Absicht massgebend, sondern der 
Eindruck, den der unvoreingenommene Leser und Käufer gewinnt (BGE 112 IV 49). 

Das vom Angeklagten veröffentlichte Inserat kündet ab Freitag, 15. Dezember 
1989 um 10.00 Uhr eine Neu-Occasions-Messe von ausstellungsgebrauchten Model­
len zu absoluten Tiefpreisen an. Es folgen Beispiele verschiedener Möbel mit dem 
Zusatz von «Statt-Preisen». Die formale Gestaltung und die Farbgebung (schwarz­
weiss-rot) sind als Blickfang zu werten. Die Umschreibungen «ausstellungsge­
braucht » und «absolute Tiefpreise» im Zusammenhang mit den «Statt-Preisen» 
erwecken im Leser zweifelsohne den Eindruck, es werde eine besondere Vergünsti­
gung angeboten. Ob der Angeklagte im Sinne der Preisbekanntgabeverordnung 
berechtigterweise Vergleichspreise angeboten hat, ist vorliegend nicht zu beurteilen, 
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ist doch diesbezüglich keine Strafanzeige erfolgt und auch keine Untersuchung ge­
führt worden. 

b) «vorübergehende» besondere Vergünstigung: 
Unbestrittenermassen sind den inkriminierten Inseraten keine Hinweise zu ent­

nehmen, die auf eine nur vorübergehende Vergünstigung hinweisen. Dies braucht 
indes nicht der Fall zu sein. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 1 
Abs. 1 aAVO (der betreffend das Erfordernis des Tatbestandsmerkmals «vorüber­
gehend» mit Art. 2 Abs. 1 AV identisch ist) braucht auf die zeitliche Befristung des 
in Aussicht gestellten Preisvorteils nicht ausdrücklich hingewiesen zu werden. Es 
genügt, dass die Gesamtheit der verwendeten Werbemittel den Eindruck erweckt, 
die besonders günstige Einkaufsgelegenheit stehe nur während beschränkter Zeit 
offen und die angepreisene Ware könne später nicht mehr so günstig erworben wer­
den wie zur Zeit des Sonderangebots (BGE 95 IV 157; 112 IV 48 ff.). Eine Vergünsti­
gung kann deshalb auch dann eine vorübergehende sein, wenn sie für den Durch­
schnittsleser erkennbar durch die mengenmässige Beschränkung des Angebots be­
fristet wird (BGE 112 Ja 48) . Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn eine Preis­
vergünstigung mit dem Zusatz «solange Vorrat» versehen ist (ZR 88/ 1989 Nr. 73 
E. 3). Der Vorderrichter ging im vorliegenden Fall zu Recht davon aus, dass die 
Anpreisung «ausstellungsgebrauchtern Modelle für den Durchschnittsleser auf eine 
mengenmässige und damit zeitliche Beschränkung des Angebots hinweise. Der 
Angeklagte geht mit seiner Verteidigung fehl, er biete seine Modelle, die je in einer 
Ausstellung verwendet worden seien, stets zu reduzierten Preisen an und zwar so­
lange, bis sie verkauft seien. Es ist ihm wohl zuzugestehen, dass es sich so verhalten 
mag. Dies ist indes nach dem Gesagten nicht massgebend . Beim inkriminierten 
Inserat gewinnt der Leser den Eindruck, die angepriesene Vergünstigung sei vor­
übergehender Natur, da nur ein beschränkter Teil der Modelle für Ausstellungen 
verwendet werden konnte und nun entsprechend günstiger zu erstehen sei. Faktisch 
kommt diese Art der Anpreisung sehr nahe an eine Veranstaltung, bei der Konsum­
güter «solange Vorrat» angeboten werden. Der Eindruck, die Vergünstigung sei nur 
vorübergehender Natur, wird noch verstärkt durch die Abgrenzung dieser ausstel­
lungsgebrauchten Modelle von den weiteren Möbeln, die laufend zu Tiefstpreisen 
verkauft werden sowie durch die Angabe eines exakten Veranstaltungsbeginns (Frei­
tag, 15. Dezember 1989, 10.00 Uhr; vgl. dazu BGE 83 II 464: «Festival des 7 jan­
vier a 8 heures»). Auch die Bezeichnung «Messe» weist auf den vorübergehenden 
Charakter der Veranstaltung hin. So ist nach der Brockhaus-Enzyklopädie die 
volkswirtschaftliche Bedeutung der Messe aus ihrem Marktcharakter abzuleiten 
(17. Aufl ., Wiesbaden 1971, Band 12, S. 445) . Nach Meyers Enzyklopädischem Lexi­
kon ist die Messe eine Schauveranstaltung mit Marktcharakter, die im allgemeinen 
einmal oder mehrmals im Jahr jeweils am gleichen Ort zu bestimmten Zeiten statt­
findet (9. Aufl., Mannheim / Wien / Zürich, Band 16, S. 106). Diesem Marktcharak­
ter ist unzweifelhaft zu entnehmen, dass solche Veranstaltungen nur vorübergehen­
der Natur sind. Aus den inkriminierten Inseraten ergibt sich dasselbe. So ist ihnen 
zu entnehmen, dass die ausstellungsgebrauchten Modelle von der Züspa, OLMA, 
Basler Herbstwarenmesse und weiteren Ausstellungen, mithin allesamt von vor­
übergehenden Veranstaltungen, stammen. 
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c) Zusammenfassend ergibt sich, dass der Angeklagte eine Veranstaltung des 
Detailverkaufs mit einer vorübergehenden besonderen Vergünstigung öffentlich an­
gekündigt hat. Damit liegt eine bewilligungspflichtige ausverkaufsähnliche Veran­
staltung im Sinne von Art. 2 Abs. I AV vor. Da der Angeklagte für diese nicht im 
Besitz der erforderlichen Bewilligung war, hat er den objektiven Tatbestand von 
Art. 4 AV erfüllt. 

2.2. Der Angeklagte bestreitet, vorsätzlich gehandelt zu haben. Erfahrungen hät­
ten gezeigt, dass ähnliche Inserate, in anderen Kantonen veröffentlicht, keiner Be­
willigung bedurft hätten. 

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung gehört zum Vorsatz gemäss Art . 18 
Abs. 2 StGB nur das auf die objektiven Merkmale des Deliktstatbestandes bezogene 
Wissen und Wollen, nicht aber auch das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit oder gar 
dasjenige der Strafbarkeit. Für die in Art. 2 Abs. 1 AV liegenden normativen Tatbe­
standsmerkmale der «vorübergehenden besonderen Vergünstigung» verlangt das 
zum Vorsatz gehörende Wissen eine Wertung, die jedoch mit der im Gesetz liegen­
den Wertung bzw. vom Richter geforderten Subsumtion nicht übereinstimmen 
muss. Es genügt eine Wertung des Tatbestandes, die einem Nichtjuristen möglich ist 
(BGE 99 IV 58 f.) . Im vorliegenden Fall muss der Angeklagte die rechtswidrige Wir­
kung nach seiner Laienvorstellung erfassen, ohne die Begriffe der «vorübergehen­
den besonderen Vergünstigung» rechtlich werten zu können und die Toleranzgrenze 
zu erfassen. Das zum Tätervorsatz gehörende Wissen ist deshalb gegeben, wenn sich 
der Angeklagte bewusst ist, dass die Inserate Bezug auf eine möglicherweise vor­
übergehende besondere Preisvergünstigung nehmen und deshalb beim unbefange­
nen Leser den Eindruck eines Sonderverkaufs erwecken könnten. Dies ist vorlie­
gend zweifelsohne geschehen, ist doch dieses Wissen zu objektivieren und aus laien­
hafter Sicht zu beurteilen . Es kann nämlich nicht angehen, das für massgebend zu 
betrachten, was der Täter selber für eine vorübergehende besondere Vergünstigung 
hält (BGE 99 IV 60 für den Fall des normativen Tatbestandsmerkmals «unzüch­
tig»). Vorliegend hat der Angeklagte die Inserate mit Wissen und Wollen entworfen 
respektive entwerfen lassen und sie zur Veröffentlichung den Zeitungen übergeben. 
Damit hat er nach dem Gesagten vorsätzlich gehandelt und so auch den subjektiven 
Tatbestand von Art. 4 AV erfüllt. 

2.3. Wenn sich der Angeklagte zu seiner Verteidigung auf den Standpunkt stellt, 
sein Verhalten sei in anderen Kantonen erlaubt, beruft er sich für sein tatbestands­
mässiges und rechtswidriges Verhalten sinngemäss auf Rechtsirrtum im Sinne von 
Art. 20 StGB. 

Bestimmungen aus dem allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches finden bei Tat­
beständen anderer Bundesgesetze insoweit Anwendung, als diese nicht selbst Be­
stimmungen aufstellen (Art. 333 Abs. 1 StGB). Dies ist beim Gesetz über den unlau­
teren Wettbewerb und den darauf beruhenden Verordnungen nicht der Fall . Art. 20 
StGB ist daher grundsätzlich anwendbar. 

Nach älterer Theorie liess der Rechtsirrtum den Vorsatz entfallen. Das Bundes­
gericht folgt heute der sogenannten Schuldtheorie gemäss Art. 18 Abs. 2 und 20 
StGB, weshalb der Rechtsirrtum unter bestimmten Voraussetzungen Schuldaus-
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schluss- bzw. Schuldmilderungsgrund ist (Hauser/ Rehberg, Strafrecht I, 4. Aufl., 
Zürich 1988, S. 161). 

a) Hat der Täter aus zureichenden Gründen angenommen, er sei zur Tat berech­
tigt, so kann der Richter die Strafe nach freiem Ermessen mildern oder von einer 
Bestrafung Umgang nehmen (vgl. Art. 20 StGB). Entgegen dem strengen Wortlaut 
der Bestimmung braucht sich der Täter über die allfällige Unzulässigkeit seines 
Tuns keine Gedanken zu machen (vgl. BGE 104 IV 217; Stratenwerth, Schweizeri­
sches Strafrecht, AT I, Bern 1982, § 11 N 55). Um vorerst einen Verbotsirrtum be­
jahen zu können, muss der Täter gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung da­
von ausgegangen sein, überhaupt nichts Unrechtes zu tun . Hat der Täter ein unbe­
stimmtes Empfinden, dass das in Aussicht genommene Verhalten gegen das ver­
stösst, was recht ist, so kommt es zur Ausschaltung des Verbotsirrtums. Dieses 
Bewusstsein liegt vor, wenn der Täter weiss, dass sein Verhalten den Rechtsvorstel­
lungen der Rechtsgemeinschaft, in der er lebt, widerspricht (vgl. kritisch dazu Stra­
tenwerth, a.a.O., § 11 N 50). Das Empfinden, Unrecht zu tun, muss sich auf die 
Norm beziehen, die tatsächlich übertreten wird (vgl. BGE 104 IV 219 f.). 

Im weiteren setzt Art. 20 StGB voraus, dass sich der Täter «aus zureichenden 
Gründen» im Recht gefühlt hat (Noll/Trechsel, Schweizerisches Strafrecht, AT I, 
S. 142). Fehlte dem Täter das Bewusstsein, eine Rechtsnorm zu verletzen, oder war 
er dessen doch nicht sicher, so geht die Frage in erster Linie dahin , ob er Anlass hat­
te, die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens durch eigenes Nachdenken zu erkennen 
oder durch Einholung von Auskünften zu erfahren. Als vermeidbar gilt im allge­
meinen ein Irrtum dann, wenn der Täter selber an der Rechtmässigkeit seines Han­
delns zweifelt, oder wenn er immerhin weiss, dass eine rechtliche Regelung besteht, 
ohne sich über deren Inhalt und Reichweite genügend zu informieren (vgl. Straten­
werth, a.a.O., § 11 N 65 f. und dort zitierte Entscheide). Unkenntnis entschuldigt 
namentlich dann nicht, wenn das Verhalten offensichtlich gefährlich ist, die Verbo­
tenheit allgemein bekannt ist oder wenn der Täter auf die Unzulässigkeit hingewie­
sen worden ist (vgl. Trechse/, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 
N 7 zu Art. 20 StGB). In ähnlicher Weise vertreten Hauser / Rehberg (a.a.O., S. 165) 
die Meinung, eine Erkundigungspflicht (über die rechtlichen Normen) sei u.a. dann 
anzunehmen, wenn die Möglichkeit naheliege, dass für die entsprechende Tätigkeit 
Vorschriften bestehen (vgl. dazu auch Donatsch, Unrechtsbewusstsein und Verbots­
irrtum, ZStrR 102 1985, S. 27 f.). 

b) Aus dem Strafregisterauszug des Angeklagten ergibt sich , dass er bereits 
mehrmals wegen Verstosses gegen die Ausverkaufsverordnung bestraft werden 
musste. Gerade wegen seiner einschlägigen Erfahrungen konnte er daher nicht ein­
fach davon ausgehen, überhaupt nichts Unrechtes zu tun. Vielmehr hätte er, wie 
der Vorderrichter zutreffend festgehalten hat, die zuständige Behörde im betreffen­
den Kanton über die Zulässigkeit seines Vorgehens anfragen sollen. Die Möglich­
keit , dass für das von ihm geplante Projekt Vorschriften bestanden, lag nahe, wes­
halb ihn eine Erkundigungspflicht traf. Da sich der Angeklagte pflichtwidrig nicht 
bei der zuständigen Behörde im Kanton Luzern über die Zulässigkeit seines Vor­
gehens erkundigt hat, kann nicht zu seinen Gunsten angenommen werden, er sei 
einem Verbotsirrtum erlegen. 
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c) Der Angeklagte macht in diesem Zusammenhang geltend , ähnliche Inserate 
könnten in anderen Kantonen ohne Bewilligung veröffentlicht werden. Zu diesem 
Zweck hat er vor dem Amtsstatthalter zwei Beispiele, eines davon von einem Kon­
kurrenzbetrieb, aufgelegt. Diese Inserate sind jedoch mit dem inkriminierten Inse­
rat nicht genau identisch. Das Inserat des Konkurrenzbetriebes Wisa-Gloria spricht 
wohl auch von einer Occasions-Messe, nimmt aber ausdrücklich auf «gebrauchte» 
Spielwaren und damit auf Occasionen Bezug. Demgegenüber preist das inkrimi­
nierte Inserat des Angeklagten «ausstellungsgebrauchte» Ware an. Daher muss ein 
Vergleich entfallen. Was das Inserat des Angeklagten für die «Grosse Occasions­
Messe in H. » betrifft, so ist dieses nur von der Preiskontrollstelle, nicht jedoch von 
der zuständigen Behörde für die Ausverkaufsverordnung geprüft worden. Auch aus 
den vor Obergericht neu aufgelegten identischen Inseraten, die in anderen Kanto­
nen unbeanstandet blieben, kann der Angeklagte nichts zu seinen Gunsten ableiten. 
Ein Bürger hat im Strafrecht Anspruch auf Gleichbehandlung im «Unrecht», wenn 
eine Behörde (vorliegend die Handels- und Gewerbepolizei des Kantons Luzern) 
nicht nur in einem oder einigen wenigen Fällen, sondern in ständiger Praxis vom 
Gesetz abweicht, überdies zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft nicht gesetzes­
konform entscheiden werde und keine wichtigen Gründe dagegen sprechen (BGE 
115 Ia, S. 83 f. mit Verweisen auf Lehre und Rechtsprechung). Davon kann im vorlie­
genden Fall schon deshalb keine Rede sein, weil die behauptete, für den konkreten 

. Fall jedoch nicht bewiesene Ungleichbehandlung nicht die gleiche Behörde, son­
dern eine ausserkantonale betrifft . Das den zuständigen Amtsstellen zustehende 
Ermessen kann sogar die rechtsstaatlich unerfreuliche Konsequenz haben, dass im 
gleichen Kanton gewisse Veranstalter für ein Verhalten zur Anzeige gebracht, ande­
re für dasselbe jedoch nicht beanstandet werden (BGE 99 IV 62). Dass damit dem 
Gebot der Rechtssicherheit nicht Genüge getan wird, vermag daran nichts zu än­
dern. Für die einheitliche Auslegung von Art. 4 AV in der Schweiz ist letztlich einzig 
das Bundesgericht verantwortlich. 

d) Zusammenfassend ergibt sich, dass der Angeklagte mit seiner Inserateaktion 
im November 1989 gegen Art. 4 der Ausverkaufsverordnung verstossen hat, als er 
diese ohne Bewilligung der kantonalen Handels- und Gewerbepolizei durchführte. 

Art. 21 al. 3 LCD; art. 19 al. 2 OL - «CAS DE RIGUEUR» 

- Notion et appreciation du cas de rigueur permettant de lever l'interdiction de 
rouvrir un magasin similaire dans un delai de cinq ans. 

- Auslegung und Tragweite der Härtefälle, welche erlauben, ausnahmsweise 
innert fünf Jahren ein gleichartiges Geschäft zu eröffnen. 

Arret du tribunal administratif de Geneve du 21 novembre 1990, dans Ja cause 
Association professionnelle suisse de Ja fourrure et T. ca. Departement de l'eco­
nomie publique. 
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Extrait et resume selon chronique de la jurisprudence rendue en 1990 par le tri­
bunal administratif et le Conseil d'Etat genevois, in SJ 1991, p. 506-507: 

La LCD et l'OL entendent proteger !es interets des concurrents contre les agisse­
ments de ceux qui font metier de liquider des commerces ou des stocks de marchan­
dises. l;interdiction de rouvrir un commerce apres une liquidation vise a empecher 
de faire metier de ce genre d'activite. 

Le departement de l'economie publique qui, apres avoir autorise Ja liquidation 
d'un magasin de fourrures et de vetements de cuir et peaux, leve l'interdiction faite 
a la commer~ante de rouvrir un magasin similaire en Suisse dans un delai de cinq 
ans, en admettant l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'article 19 alinea 2 OL, 
ne mesuse pas de son pouvoir d'appreciation. Un cas de rigueur est realise vu !es dif­
ficultes rencontrees par l'interessee, sans faute de sa part, dans l'exploitation d 'un 
commerce de jouets entreprise ulterieurement a la liquidation, son etat de sante de­
ficient, l'epuisement de ses droits aux prestations de salaire en cas de maladie et 
l'existence d'une situation financiere oberee. 

Le departement de l'economie publique a eu raison d'admettre que la reouverture 
d'un commerce similaire permettrait d'assainir la situation de la commer~ante sans 
lui assurer un avantage indu par rapport a ses concurrents, eu egard aux connaissan­
ces professionnelles de la commer~ante, a la reputation qu'elle avait pu acquerir 
pendant 19 ans d'activite dans la branche, au fait qu'elle avait renonce a faire le com­
merce de fourrures naturelles pour se consacrer aux fourrures synthetiques et au 
moment de la reouverture intervenant plus de 28 mois apres la liquidation. 

Le tribunal administratif a ainsi admis que le departement de l'economie publi­
que avait procede a une juste pesee des divers interets en presence. 

Art. 1 Abs. 1 und 129 Abs. 3 IPRG - «LIFORMA» 

- Der Einheitsgerichtsstand von Art. 129 Abs. 3 IPRG setzt keine notwendige 
Streitgenossenschaft auf seilen der Beklagten voraus. 

- Bei einer Klage aus unlauterem Wettbewerb liegt ein internationales Verhältnis 
im Sinne des IPRG insbesondere dann vor, wenn die behaupteten unlauteren 
Handlungen oder ihre Auswirkungen sich im Ausland ereignet haben und aus­
schliesslich der ausländische Markt davon betroffen worden ist. 

- Lefor unique prevu ir l'art. 129 al. 3 LDIP ne suppose pas une consorite neces­
saire du cote des defendeurs. 

- Dans le cadre d'une action fondee sur la concurrence deloyale, une relation 
internationale au sens de la LDIP existe lorsque, en particulier, le pretendu 
comportement illicite ou ses effets ont eu lieu ir l'etranger et que seul le marche 
etranger a ete tauche. 

BGer, 1. Zivilabt. vom 2. April 1991 i.S. Hüsler-Liforma AG ca. Jan Heydorn 
(Berufung), publ. in BGE 117/1991 II 204. 



132 

VII. Medienrecht / Droit des medias 

Art. 14 Abs. I fit. b WUB - «PANORAMA» 

- Druckschriften, bei denen die Geschäftsreklame für den Herausgeber oder die 
hinter ihm stehenden Firmen nach dem Gesamteindruck, das heisst nach der 
Würdigung der gesamten Umstände deutlich überwiegt, können nach landläu­
figem Sprachgebrauch nicht als Zeitungen oder Zeitschriften betrachtet wer­
den; solche Druckerzeugnisse unterliegen daher der Warenumsatzsteuer. 

- Der Druckschrift «Panorama», die in den drei Landessprachen monatlich in 
einer Gesamtauflage von über /00000 Exemplaren erscheint, kommt ange­
sichts der Geschäftstätigkeit des Herausgebers (Raiffeisenbanken) und der ihm 
angeschlossenen Bankinstitute überwiegend Reklamef unklion zu, weshalb sie 
nicht zu den steuerbefreiten Zeitschriften gezählt werden kann. 

- Si l'impression gemimte, c'est-a-dire /'apprecialion de /'ensemble des circons­
tances, fait apparaftre que !es imprimes servent principa/ement de rec/ame a 
/eur editeur au aux entreprises qui /ui sont /iees, an ne peut par/er de journaux 
au de revues au sens courant de ces termes; de te/s imprimes sont soumis a 
/'impot sur /e ch1ffre d'affaires. 

- Campte tenu de /'orientation evidente du periodique Panorama - promouvoir 
/es aclivites de /'editeur et des inslituts bancaires qui /ui sont rattaches -, son 
caractere pub/icitaire est preponderant, de sorte qu 'i/ ne peut compter parmi !es 
revues franches d'impot. 

BGer vom 22. Dezember 1989 i.S. Schweizer Verband der Raiffeisenbanken ca. 
Eidgenössische Steuerverwaltung, publ. in ASA 60 / 1991 263. 

Art. 15 Abs. 1 SRG-Konzession - «COCA-COLA-SPONSORING» 

- Die Nennung eines Sponsors in der An- und Absage einer von Radio DRSJ 
ausgestrahlten Sendung verletzt die SRG-Konzession, welche direkte oder in­
direkte Werbung im Radio verbietet. 

- Ladesignalion d'un sponsor dans /'annonce du debut et de /a fin d'une emis­
sion diff usee par le troisieme programme de /a radio suisse a/emanique viole /a 
concession de /a SSR, qui interdit la pub/icite directe au indirecte a /a radio. 

EVED vom 20. März 1991 im Aufsichtsverfahren gegen die SRG (rechtskräftig). 

Am 3. Januar 1991 entnahm das Eidgenössische Verkehrs- und Energiewirt­
schaftsdepartement (hiernach: das Departement) diversen Pressemeldungen, dass 
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die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG soeben einen Zusammen­
arbeitsvertrag mit der Firma Coca-Cola Schweiz abgeschlossen hatte. Gegen Nen­
nung der Firma Coca-Cola als Partner der SRG zu Beginn und am Ende der Sen­
dungen habe sich der Getränkehersteller laut Agenturberichten bereit erklärt, der 
SRG unentgeltlich Konzertmitschnitte, über die er exklusiv verfüge, für die Aus­
strahlung am Radio zu überlassen. So sollten vom 12. Januar 1991 an während der 
ersten Hälfte des Jahres durchschnittlich alle zwei Wochen Mitschnitte von Konzer­
ten bekannter Soul-, Pop- und Rockinterpreten in den Programmen von DRS 3, 
Rete 3 und Couleur 3 ausgestrahlt werden. 

Am 7. Januar 1991 gelangte das Departement an die Generaldirektion SRG und 
ersuchte diese um eine Darlegung des Sachverhalts. Gleichzeitig wünschte das De­
partement zu erfahren, wie die Generaldirektion diese Form der Zusammenarbeit 
im Lichte der SRG-Konzession beurteile. 

Am folgenden Tage lud das Departement die SRG schriftlich dazu ein, mit der -
unmittelbar bevorstehenden - Ausstrahlung von Konzertsendungen in der angekün­
digten Form zuzuwarten, bis die Frage ihrer konzessionsrechtlichen Zulässigkeit 
hinreichend geklärt worden sei. 

Mit Schreiben vom II. Januar 1991 präzisierte die Generaldirektion SRG den in 
der Presse dargestellten Sachverhalt dahingehend, dass der Zusammenarbeitsver­
trag von Radio DRS nach Vorprüfung durch den Rechtsdienst der Generaldirek­
tion SRG am 27. Dezember 1990 mit der Coca-Cola Schweiz AG abgeschlossen 
worden sei und lediglich die Übertragung von Konzertmitschnitten auf Radio DRS 3 
betreffe. Die Zusammenarbeit sei zunächst bis zum 28. Mai 1991 befristet; analoge 
Vereinbarungen für Couleur 3 und Rete 3 seien noch nicht getroffen worden. 

Gemäss dem zitierten Vertrag stelle Coca-Cola der SRG eine Reihe von Konzert­
aufnahmen der amerikanischen Radiokette «Westwood One» kostenlos und exklu­
siv für die Ausstrahlung zur Verfügung. DRS 3 könne dabei aus einer sehr langen 
Liste von Konzerten frei auswählen und die Ausstrahlungsdaten festlegen; die re­
daktionelle Autonomie sei gewährleistet. Coca-Cola sei berechtigt, in der Presse -
auch werblich - auf diese Konzerte hinzuweisen . Im Programm von DRS 3 erfolge 
hingegen keine werbliche Aussage für Coca-Cola. Auf die Zusammenarbeit bzw. die 
Herkunft des Sendematerials werde lediglich mit der Formel «DRS 3 präsentiert in 
Zusammenarbeit mit Coca-Cola ... (gefolgt vom Name der Gruppe oder des 
Künstlers)» in der An- und Absage hingewiesen. 

Auf die rechtliche Beurteilung der dargestellten Operation durch die SRG wird in 
den Erwägungen näher eingegangen . 

Die vom Departement mit Schreiben vom 8. Januar 1991 formulierte Bitte, mit 
der Ausstrahlung vorderhand noch zuzuwarten, wies die SRG schliesslich als Ver­
such einer präventiven Intervention zurück. 

Am 12. Januar 1991 fand auf Radio DRS 3 die erste Ausstrahlung eines Konzert­
mitschnittes nach den Modalitäten des vorerwähnten Zusammenarbeitsvertrags 
statt. Wegen Verdachts auf Verletzung von Art. 15 der SRG-Konzession vom 
5. Oktober 1987 eröffnete das Departement daraufhin am 18. Januar 1991 ein Auf­
sichtsverfahren gegen die SRG. 

Die SRG machte von ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör gemäss Art. 29 des 
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG; 
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SR 172.021) Gebrauch und reichte am 1. Februar 1991 eine ausführliche Stellung­
nahme zur Sache ein, auf die - soweit erforderlich - im Rahmen der Erwägungen 
zurückgekommen wird. 

Die Abhörung der mitgelieferten Bandaufzeichnung ergab, dass das im Rahmen 
der Sendung «live special» am 12. Januar 1991 um 19.00 Uhr ausgestrahlte Konzert 
der amerikanischen Sängerin Aretha Franklin mit folgender, im Schweizer Dialekt 
verlesenen Ansage eingeleitet wurde: 

« ... Aretha Franklin, Queen of Soul - DRS 3 bringt in Zusammenarbeit mit 
Coca-Cola einen Konzertmitschnitt vom 5. März 1986, aufgenommen in der 
Music Hall Detroit. ( ... )». 

Am Ende der Übertragung folgte die Mitteilung: 

« ... DRS 3 bringt Euch in Zusammenarbeit mit Coca-Cola auch weiterhin ex­
klusive Live-Mitschnitte frei Haus, und zwar (es folgt die Vorankündigung der 
zwei nächsten im Rahmen dieser Serie vorgesehenen Konzerte)». 

Das Eidg. Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement zieht in Erwägung: 

1. Die SRG übt ihre Rundfunktätigkeit gestützt auf die ihr vom Bundesrat am 
5. Oktober 1987 verliehene Konzession (BBI 1987 III 813 ff.) aus. Gemäss Art. 21 
Abs. 1 der Konzession führt das Departement die Aufsicht über die Einhaltung der 
Konzession. Anderseits obliegt die Kontrolle über die Einhaltung von Programm­
bestimmungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (vgl. 
Art. 1, 17 und 21 des Bundesbeschlusses vom 7. Oktober 1983 über die unabhängige 
Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (BB UBI, SR 784.45) sowie Art. 24 der 
Konzession SRG). 

Es gilt somit zunächst abzuklären, ob das Departement oder die unabhängige Be­
schwerdeinstanz in der Sache zuständig ist. Zu dieser Frage führten beide Amtsstel­
len im Jahre 1986 einen Meinungsaustausch durch und kamen darin überein, dass 
die UBI dann zuständig sei, wenn der Aspekt der unabhängigen Willensbildung des 
Publikums zur Debatte stehe, finanzpolitische und unternehmerische Fragen dem­
gegenüber in die Kompetenz des Departements fallen würden (vgl. VPB 51 [1987) 
Nr. 52 A; Nr. 52 BE. l; Nr. 52 C). Diese Abgrenzung der Zuständigkeitsbereiche wur­
de hernach vom Bundesgericht bestätigt (BGE vom 10. Juni 1988 i.S. Radio Basilisk 
Betriebs AG gegen Schweizerischer Reisebüroverband, S. 6, E. 2b und c). 

Im vorliegenden Fall stehen eindeutig unternehmerische Gesichtspunkte und 
Finanzierungsaspekte zur Diskussion, weshalb das Departement sachlich zuständig 
ist. 

2. a) In ihrer Eingabe vom 1. Februar 1991 zieht die SRG die Rechtsverbindlich­
keit der hier interessierenden Konzessionsbestimmung grundsätzlich in Zweifel. Die 
SRG sei in ihren wirtschaftlichen Aktivitäten durch die verfassungsrechtlich garan­
tierte Handels- und Gewerbefreiheit geschützt, welche ihrerseits nur bei vorhande­
ner gesetzlicher Grundlage eingeschränkt werden dürfe. Eine solche gesetzliche 
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Grundlage sei aber de lege lata nicht ersichtlich. Der rechtliche Status der Konzes­
sion sei daher vor allem für die oktroyierten Bestimmungen, zu denen Art. 15 ge­
zählt wird, prekär (a.a.O., S. 9). Bei dieser verfassungsrechtlichen Ausgangslage 
müsse auf jeden Fall der Konzessionstext, sofern er überhaupt rechtsverbindlich sei, 
restriktiv ausgelegt werden. 

b) Die Konzession SRG in ihrer geltenden Fassung vom 5. Oktober 1987 stützt 
sich auf Art. 3 des Bundesgesetzes vom 14. Oktober 1922 betreffend den Telegrafen­
und Telefonverkehr (TVG; SR 784.10) und auf die Art. 15 ff. der Verordnung 1 vom 
17. August 1983 zum TVG (TVV l; SR 784.101). Darin stimmt die Konzession vom 
5. Oktober 1987 mit der vorangehenden Konzession SRG vom 27. Oktober 1964/ 
22. Dezember 1980 überein, die den Gegenstand des bundesgerichtlichen Entschei­
des vom 17. Oktober 1980 i.S. SSR gegen FRTA (Fall «Temps present», ZBI 83 
[1982], S.219ff.) bildete (die in der älteren Konzession angeführten Art.12ff. der 
TVV 1 in der Fassung vom 10. Dezember 1973 entsprechen materiell den Art. 15 ff. 
TVV 1 in der heute geltenden Version) . 

Im erwähnten Entscheid hatte das Bundesgericht die Frage zu prüfen, inwieweit 
der Bundesrat befugt sei, Programmbestimmungen in die Konzession aufzu neh­
men. Selbst wenn die verfassungsrechtliche Situation mit der am 2. Dezember 1984 
erfolgten Aufnahme des Art. 55bis in die Bundesverfassung zwischenzeitlich eine 
wichtige Klärung erfahren hat, und im vorliegenden Verfahren ein anderer Nor­
menkomplex - die Finanzierungsvorschriften - zu untersuchen ist, lassen sich .die 
grundsätzlichen Überlegungen, die das Bundesgericht im Entscheid «Temps pre­
sent» angestellt hatte, analog zur Beurteilung des heutigen Falles heranziehen. Bei­
den Situationen gemeinsam ist nämlich das Fehlen eines umfassenden Radio- und 
Fernsehgesetzes, in welchem die Programmveranstaltung und Rundfunkfinanzie­
rung geregelt wären. 

Nachdem es die Konzession SRG a ls Konzession des öffentlichen Dienstes defi­
niert hatte, umschrieb das Bundesgericht im zitierten Entscheid die grundlegende 
Frage wie folgt: 

«Le probleme ( ... ) consiste en premier lieu a determiner si la Confederation 
peut edicter des normes qui garantissent que le service public concede soit exer­
ce dans l'interet general puis, dans !'affirmative, si la clause presentement liti­
gieuse concourt a ce but» (a.a.O., S. 221, E. 2b in fine) . 

Die erste Teilfrage bejahte das Bundesgericht mit der Begründung, auf die Ertei­
lung einer Konzession des öffentlichen Dienstes bestehe kein Rechtsanspruch. Man­
gels Rechtsanspruchs könne die Erteilung einer solchen Konzession auch keine Ein­
schränkung der Rechte des Konzessionärs bedeuten und bedürfe in dieser Hinsicht 
keiner gesetzlichen Grundlage. Dies gelte in erhöhtem Masse im Bereich des Rund­
funks, da die Meinungsäusserungsfreiheit ein staatliches Radio oder Fernsehen ver­
biete, der Staat vielmehr gehalten sei, das Recht auf Veranstaltung von Rundfunk­
programmen mittels Konzessionen Dritten zu übertragen. Was aber für die Konzes­
sion als solche gelte, gelte auch für einzelne ihrer Bestimmungen. «( . .. ) donc, me­
me en l'absence de base legale, l'autorite peut munir d 'une clause accessoire un acte 
auquel l'administre ne saurait pretendre» (a.a.O., S. 222, E. 2c mit Hinweisen). 
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Allerdings dürfte die Konzessionsbehörde keineswegs irgendwelche Auflagen und 
Bedingungen verfügen; diese müssten sich vielmehr auf das konzedierte Recht be­
ziehen (a.a.O., S. 222, E. 2d in principio) . 

c) Die hier zitierten Erwägungen haben auch noch heute, am Vorabend des Erlas­
ses des Radio- und Fernsehgesetzes, uneingeschränkten Bestand. Rechtfertigen sie 
grundsätzlich die Aufnahme einzelner (Programm- oder Finanzierungs-)Bestim­
mungen in die Konzession, bleibt indes zu prüfen, ob die hier strittige Norm -
Art. 15 der Konzession, und namentlich dessen Abs. 1 - der Erreichung des oben 
umschriebenen Zieles, d.h. der Ausübung der Konzession im öffentlichen Interesse, 
dient. 

Die Aufnahme von Programmbestimmungen, und insbesondere des Gebotes der 
sachgerechten Information, in die Konzession wurde im erwähnten Entscheid mit 
dem Schutz des Rechts des Zuschauers auf Informat ion begründet (a .a.O., 
S. 221-224, E. 2b, d, e). Welchem Zweck dient seinerseits Art. 15 Abs. 1 der gelten­
den Konzession, der bezahlte direkte oder indirekte Werbung im Radio verbietet? 

Art. 55bis Abs. 4 der Bundesverfassung schreibt dem Gesetzgeber vor, auf Stel­
lung und Aufgabe anderer Kommunikationsmittel, vor allem der Presse, Rücksicht 
zu nehmen. Da die Presse genauso wie Radio und Fernsehen Leistungen erbringt, 
die gesellschafts- und staatspolitisch unverzichtbar sind, anderseits in finanzieller 
Hinsicht aber weitgehend auf die gleichen Einnahmequellen angewiesen ist wie die 

· elek tronischen Medien, ist den zuständigen Behörden aufgetragen, primär bei der 
Regelung der Werbung im Rundfunk eine Situation zu schaffen, die den unter­
schiedli chen Interessenlagen der in Konkurrenz tretenden Kommunikationsmittel 
Rechnung trägt (vgl. diesbezüglich etwa Art. 17 Abs. 3 und 4 des Entwurfes zum 
Radio- und Fernsehgesetz). 

Die in Art. 55bis Abs. 4 BV statuierte Inpflichtnahme der zuständigen Stellen 
wird nicht erst mit dem Erlass des Radio- und Fernsehgesetzes ihre Wirkung entfal­
ten; sie bindet die Konzessionsbehörden schon heute. Der Bundesrat hat denn bei 
der Erteilung von Konzessionen sowie beim Erlass von Weisungen und Verordnun­
gen im Bereich des Rundfunks seit jeher darauf geachtet, dass die Einführung neuer 
oder Liberalisierung bestehender Finanzierungsformen das labile ökonomische 
Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Kategorien von Rundfunkveranstaltern 
und Presseunternehmungen nicht wesentlich gefährdet. 

d) Was das in Art. 15 Abs. 1 der geltenden Konzession enthaltene Verbot von be­
zahlter direkter und indirekter Radiowerbung betrifft, gilt es, sich folgende Punkte 
zu vergegenwärtigen: 

Ursprünglich diente das Verbot bezahlter direkter Radiowerbung dem Schutz der 
Presse. Befürchtet wurde, dass die Zulassung von Radiowerbung zu einer beacht­
lichen Abwanderung von Werbeaufträgen von der Presse an das Radio führen wür­
de. Diesem - heute womöglich nicht mehr so aktuellen - Argument überlagerte sich 
1987 ein anderes: Mit dem Erlass der Verordnung vom 7. Juni 1982 über lokale 
Rundfunkversuche (RVO; SR 784.401) wurde zur Vorbereitung der künftigen Ge­
setzgebung die Zulassung von lokalen Radio- und Fernsehveranstaltern beschlos­
sen. Die neuen Veranstalter sollten nicht am Ertrag der Radio- und Fernsehemp­
fangskonzessionen teilhaben , sondern ihren Bedarf primär aus anderen Quellen 
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finanzieren. Mit Rücksicht auf die schwierige finanzielle Situation der sich erst in 
der Aufbauphase befindlichen Lokalveranstalter wurde bei der Erneuerung der 
Konzession SRG im Jahre 1987 die Einführung der Radiowerbung denn auch nicht 
erwogen, weil ein derartiger Schritt mit grösster Wahrscheinlichkeit zu einer massi­
ven Abwanderung von Werbeaufträgen von den neuen Radioveranstaltern zur SRG 
bewirkt und somit praktisch das wirtschaftliche Ende des lokalen Rundfunkver­
suchs bedeutet hätte. Erwähnt sei, dass im Gegenzug beim Erlass der RVO auf die 
Einführung der Fernsehwerbung in lokalen Rundfunkversuchen verzichtet wurde, 
dies im Bestreben, eine Schmälerung der Werbeeinnahmen der SRG zu verhindern. 

Das Verbot bezahlter indirekter Werbung, wie es sowohl in Abs. 1 wie auch in 
Abs. 2 von Art. 15 der Konzession SRG statuiert ist, dient demgegenüber einem an­
deren Zweck: Es soll die Vermischung zwischen redaktionell gestalteten Programm­
teilen und Werbung verhindern, damit der Zuhörer und Zuschauer jederzeit in der 
Lage bleibt, den Gehalt und publizistischen Stellenwert der einzelnen Sendebeiträge 
zu erkennen. In diesem Sinne steht die erwähnte Vorschrift im Dienste des Schutzes 
einer unverfälschten Meinungsbildung des Rezipienten, d.h. seiner verfassungs­
rechtlich verbürgten Informationsfreiheit. 

Als Zwischenergebnis steht nach dem Gesagten fest, dass die in Art. 15 Abs. 1 der 
geltenden Kon zession SRG gemachte Auflage ohne weiteres im öffentlichen Interes­
se liegt, sachlich gerechtfertigt und verhältnismässig ist. Die strittige Bestimmung 
entspricht somit den Kriterien, die das Bundesgericht in seinem erwähnten Ent­
scheid «Temps present» vom 6. Juni 1980 aufgestellt hat, weshalb der von der SRG 
in ihrer Eingabe vom 1. Februar 1991 erhobene Einwand der mangelnden Rechtsver­
bindlichkeit genannter Bestimmung fehl geht. 

e) Zu keinem anderen Ergebnis führt die Interpretation der fraglichen Konzes­
sionsvorschrift als Bestimmung vertraglicher Natur. Folgt man dieser Auffassung, 
wäre der Verzicht der SRG auf Radiowerbung ein freiwilliger Akt, der erst durch die 
Aufnahme in die Konzession eine ihr obliegende (öffentlichrechtliche) Unterlas­
sungspflicht begründen würde (vgl. etwa Roland Fux, Die Rechtsgrundlagen der 
Programmaufsicht des Bundes über den Rundfunk, Bern 1982, S. 71). 

Mit Schreiben vom 6. Oktober 1987 stellte der Departementsvorsteher die hier in­
teressierende, vom Bundesrat am 5. Oktober 1987 verabschiedete Fassung der Kon­
zession der Generaldirektion SRG zur Annahme zu. In seinem Antwortschreiben 
vom 28. Oktober 1987 teilte der Generaldirektor SRG dem Departementsvorsteher 
zuhanden des Bundesrates mit, der Zentralvorstand der SRG habe die revidierte 
Konzession anlässlich seiner Sitzung vom 22. Oktober 1987 behandelt und einstim­
mig beschlossen, die Konzession mit Wirküng auf den 1. Januar 1988 anzunehmen 
(die zwei im zitieren Schreiben angebrachten Vorbehalte betreffen Bestimmungen, 
die im vorliegenden Fall nicht massgeblich sind). Demzufolge kann die Rechtsver­
bindlichkeit von Art. 15 Abs. 1 der Konzession auch unter diesem Gesichtspunkt 
nicht bestritten werden. 

3. In ihrer Stellungnahme vom 1. Februar 1991 fordert die SRG eine restriktive 
Auslegung der hier anwendbaren Konzessionsbestimmungen. Postuliert wird mit 
anderen Worten, dass im Zweifel derjenigen Auslegung der Vorzug gegeben wird, 
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die der SRG die geringstmögliche Einschränkung ihres wirtschaftlichen Betäti­
gungsfeldes bringt. 

Die rechtslogische Formel «in dubio pro libertate» kann indessen nicht als ver­
bindliche Interpretationsregel herangezogen werden. Ziel der Auslegung muss sein, 
den Rechtssinn der hier untersuchten Norm zu erkennen, wobei hierzu alle aner­
kannten Auslegungsmethoden angewendet werden dürfen. Wichtig ist dabei, dass 
die Auslegung nicht an den Sprachsinn des analysierten Rechtssatzes oder den 
Wortsinn seiner Ausdrücke gebunden ist, genausowenig wie sie auf den Wortlaut 
der Norm beschränkt ist. Massgebend kann allein der Rechtssinn des Rechtssatzes 
sein (vgl. Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Bern 1986, S. 133 ff.) . 

4. a) Nebst der bezahlten direkten Werbung verbietet Art. 15 Abs. 1 der Konzes­
sion die bezahlte indirekte Werbung. Bekanntlich enthält die geltende Konzession -
wie ihre Vorgängerin vom 27. Oktober 1964/ 22. Dezember 1980 - keine Definition 
der Werbung, sei sie nun direkt oder indirekt. 

In Anlehnung an die in Art. 16 Abs. 2 der Verordnung vom 7. Juni 1982 über loka­
le Rundfunkversuche (RVO; SR 784.401) sowie unter Berücksichtigung der Mate­
rialien zur Konzession SRG vom 27. Oktober 1964 und der diesbezüglichen Praxis 
hielt das Departement in seinem Entscheid vom 1. Oktober 1987 i.S. SRG «Planet 
Erde» fest, bezahlte indirekte Werbung liege dann vor, 
- wenn innerhalb einer redaktionell gestalteten Sendung 
- Aussagen und Handlungen vorkommen, die Personen in ihrer Einstellung zu be-

stimmten Waren, Werken oder Dienstleistungen zum Zweck des Abschlusses 
eines Rechtsgeschäftes beeinflussen sollen und in erster Linie im Interesse des­
jenigen liegen, der diese Waren, Werke und Dienstleistungen anbietet, und 

- der Veranstalter vom Interessierten direkt geldwerte Leistungen entgegennimmt 
oder von Kosteneinsparungen profitiert, die ohne den Interessierten nicht erzielt 
werden könnten (a.a.O., S. 6). 
Bei dieser Gelegenheit präzisierte das Departement, dass diese Voraussetzungen 

kumulativ verwirklicht sein müssten, um den Tatbestand der indirekten bezahlten 
Werbung zu erfüllen. Das Departement ist in seiner späteren Praxis von dieser Defi­
nition nicht mehr abgerückt. 

b) In ihren Stellungnahmen vom II. Januar 1991 und 1. Februar 1991 bestreitet 
nun die SRG, dass es sich bei der Zusammenarbeit zwischen DRS 3 und der Firma 
Coca-Cola Schweiz AG um indirekte bezahlte Werbung handle. Vergleiche man den 
Text der vertraglich vereinbarten An- und Absagen etwa mit den in Art. 16 Abs. 2 
(Werbung) und 19 Abs. 2 RVO (bezahlte indirekte Werbung) enthaltenen Definitio­
nen, erhelle ohne weiteres, «dass mit diesen Ansagen weder zum Abschluss eines 
Rechtsgeschäftes angeregt wird noch Aussagen über eine Ware verbreitet werden.» 
(Eingabe vom 1. Februar 1991, S. 3). Jüngere Erlasse wie der Bundesbeschluss vom 
18. Dezember 1987 über den Satellitenrundfunk (BBSat; SR 784.402) und der Ent­
wurf vom 28. September 1987 zum Radio- und Fernsehgesetz (RTVG; 881 1987 III 
689 ff.) trennten klar zwischen Werbung und «Zuwendungen Dritter», worunter 
verschiedenste Arten von Public Relations wie Sponsoring (z.B. durch Coca-Cola 
Schweiz AG) u.a.m. zu verstehen seien (a.a.O., S. 3-6). Dasselbe gelte auch für die 
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betreffenden Regelungen in einzelnen Konzessionen (Opus Radio, Teleclub, Teleci­
neromandie). Zusammenfassend stellt die SRG somit fest, dass Sponsoring etwas 
anderes sei als direkte oder indirekte Werbung, nämlich ein aliud, eine andere, selb­
ständige Finanzierungsform (a.a.O.). 

c) Selbst wenn gegenüber der von der SRG verwendeten - allzu extensiven - Um­
schreibung des Begriffes der «Zuwendungen Dritter» einige Vorbehalte anzubrin­
gen sind, muss der Veranstalterin im Hauptpunkt ihrer Argumentation zugestimmt 
werden: Die Nennung der Coca-Cola AG im Rahmen der hier untersuchten Sen­
dung stellt keine direkte (Spot-)Werbung dar, genauso wenig wie sie der oben ange­
führten Definition der bezahlten indirekten Werbung entspricht. 

Namentlich trifft zu, dass in den strittigen Ansagen keine Aussagen und Hand­
lungen vorkommen, die - gemäss der Formel des Departements im Entscheid «Pla­
net Erde» - den Zuhörer in seiner Einstellung zu bestimmten Waren, Werken oder 
Dienstleistungen «zum Zweck des Abschlusses eines Rechtsgeschäfts beeinflussen 
sollen». 

5. a) Art. 22 BBSat und Art. 18 des Entwurfes zum Radio- und Fernsehgesetz re­
geln die Modalitäten der Finanzierung von Rundfunksendungen durch sogenannte 
«Zuwendungen Drittem. Art. 18 der Konzession vom 14. Februar 1990 für Telecine­
romandie (881 1990 I 1192 ff.) übernimmt wörtlich die Abs. 1-5 des Art. 22 BBSat. 
Art. 10 Abs. 3 der Konzession vom 11. Mai 1988 für den European Business Channel 
(881 1988 II 657 ff.), Art. 15 Abs. 3 der Konzession vom 23 . August 1989 für den 
Teleclub (881 1989 III 463 ff.) sowie Art. 9 Abs. 3 der Konzession vom 29. August 
1990 für Opus Radio (881 1990 III 436ff.) sind wörtlich identisch und verweisen 
auf Art. 22 BBSat, wobei der Verweis - wenngleich in sprachlogisch etwas unglück­
licher Weise, wie die SRG nicht zu Unrecht bemerkt - mit einem Verbot anderwei­
tiger bezahlter indirekter Werbung verbunden ist. 

b) Freilich fehlt sowohl dem BBSat wie auch dem Entwurf zum Radio- und Fern­
sehgesetz eine Legaldefinition der «Zuwendungen Dritter». Der Botschaft vom 
20. Dezember 1985 zum BBSat (881 1986 I 421 ff.) ist lediglich zu entnehmen, dass 
der Terminus «Zuwendungen Drittem mit dem englischen Begriff des Sponsorings 
gleichgesetzt wird (vgl. a.a.O., Ziff. 125 a. E und Kommentar zu Art. 22). Konsultiert 
man die Botschaft vom 28. September 1987 zum Radio- und Fernsehgesetz (881 
1987 III 689ff.), wird diese Synonymie vollends evident. Im Abschnitt 156.3 dieser 
Botschaft (Titel: Zuwendungen Dritter [Sponsoring]) findet sich eine erste kurze 
Umschreibung des Begriffes Sponsoring: «Im Radio- und Fernsehgesetz wird unter 
Sponsoring die Finanzierung oder Mitfinanzierung von Rundfunksendungen 
durch Dritte verstanden, wobei deren Namen im Rahmen der Programmausstrah­
lung zu erwähnen ist.» 

c) Ergiebiger erweist sich die Definition in Art. 2 Buchstabe g des Europäischen 
Übereinkommens vom 5. Mai 1989 über das grenzüberschreitende Fernsehen, das 
von der Schweiz gleichentags unterzeichnet wurde und seither gestützt auf Art. 29 
Ziff. 3 des Abkommens vorläufig angewendet wird (AS 1989, S. 1877 ff.). Gemäss 
der eingangs genannten Bestimmung ist unter «Sponsern» zu verstehen: 
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«die Beteiligung einer natürlichen oder juristischen Person, die an Rundfunk­
tätigkeiten oder an der Produktion audiovisueller Werke nicht beteiligt ist, an 
der direkten oder indirekten Finanzierung einer Sendung, um den Namen, die 
Marke oder das Erscheinungsbild der Person zu fördern.» 

Der erläuternde Bericht des Europarates vom 28. April 1989 (Dok.-Nr. OH-MM 
[89] 2) präzisiert in seinem Paragraph 70 den Unterschied zwischen dem Sponsern 
und der Werbung: 

«( ... ) während das Sponsern ein Mittel zur Förderung des Namens, der Marke 
oder des Erscheinungsbildes des Sponsors sein kann, darf es nicht als Mittel 
zur Förderung der besonderen Erzeugnisse oder Dienstleistungen des Sponsors 
eingesetzt werden.» 

Das übereinkommen ist heute wegen seiner provisorischen Anwendung bereits 
geltendes schweizerisches Recht. Selbst wenn das übereinkommen nur auf das 
grenzüberschreitende Fernsehen Anwendung findet, erscheint angemessen, die zi­
tierte Definition auch zur Beurteilung analoger publizistisch-wirtschaftlicher Phä­
nomene im Bereich des Radios heranzuziehen. Namentlich bestehen keine Anhalts­
punkte für die Annahme, die Begriffsbestimmung des Übereinkommens weise 
einen anderen Inhalt auf als die im BBSat oder im Entwurf zum Radio- und Fern­
sehgesetz implizierten Definitionen der «Zuwendungen Drittem. 

d) Die zwischen der Direktion des Radios DRS und der Firma Coca-Cola 
Schweiz AG vereinbarte Zusammenarbeit zeichnet sich durch folgende Merkmale 
aus: 
- Der Sponsor gewährt dem Veranstalter einen materiellen Vorteil (kostenlose 

Überlassung von Konzertaufnahmen; Freistellung des Veranstalters von sämt­
lichen Ansprüchen Dritter (mit Ausnahme der SUISA-Gebühren); Verpflichtung 
des Sponsors, die Konzertaufnahmen in der Schweiz exklusiv im Rahmen der Zu­
sammenarbeit mit DRS 3, Couleur 3 und Rete 3 zu verwenden), wofür 

- sich der Veranstalter verpflichtet, in einer vereinbarten Kadenz Konzertaufnah­
men des Sponsors auszustrahlen - wobei der Veranstalter die Konzerte aus einer 
ihm vom Sponsor unterbreiteten Liste auswählen darf - und den Sponsor vor, 
während und nach der Konzertsendung als Partner zu nennen (die vereinbarte 
Formulierung der Präsentation weist lediglich auf die Firma des Sponsors hin, 
ohne von weiteren Zusätzen werbenden Charakters begleitet zu sein). 

Betrachtet man die einzelnen Modalitäten des Vertrages, wird ohne weiteres er-
sichtlich, dass diese Form der Zusammenarbeit in ihren Hauptzügen der oben skiz­
zierten Definition des Sponsorings entspricht. 

Als zweites Zwischenergebnis steht demnach fest, dass die in der Sendung «live 
special» vom 12. Januar 1991 konkretisierte Form der Zusammenarbeit zwischen 
Radio DRS und der Firma Coca-Cola Schweiz AG als Sponsoring (oder Zuwen­
dung eines Dritten) zu qualifizieren ist. 

6. a) Wie in den vorhergehenden Erwägungen dargelegt worden ist, sind bezahl­
te indirekte Werbung und Sponsoring nicht identisch. Art. 15 Abs. 1 der Konzession 
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SRG nennt nur die bezahlte direkte und indirekte Werbung als verbotene Finanzie­
rungsarten, ohne das Phänomen des Sponsorings ausdrücklich zu erwähnen. Wie 
ist dieses Schweigen zu interpretieren? 

Ein Vergleich der einschlägigen Erlasse und Konzessionen des schweizerischen 
Rundfunkrechts ergibt, dass allein der BBSat (samt darauf gestützte Konzessionen) 
sowie die Konzession Telecineromandie Bestimmungen enthalten, die die Finanzie­
rung von Programmbeiträgen mittels Sponsoring regeln, wohingegen der RVO und 
der Konzession SRG entsprechende Normen fehlen. Diese auf den ersten Blick un­
einheitliche Regelung ist freilich kein Resultat rechtsetzerischer Versehen, sondern 
Ausfluss bewusster Entscheidung des Gesetz- bzw. Verordnungs- und Konzessions­
gebers. 

b) Eine generelle Einführung des Sponsorings sollte nach Meinung aller Behör­
den erst mit dem RTVG stattfinden. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte dieses Finanzie­
rungsmittel nur im Ausnahmefall, ohne Präjudizierung der definitiven gesetzlichen 
Regelung, zugelassen weden. 

Als die Bundesversammlung im Jahre 1987 den BBSat beriet, beabsichtigte sie, 
mit Rücksicht auf die rasante Entwicklung auf dem Gebiet des Satellitenrundfunks 
das spätere Radio- und Fernsehgesetz zu antizipieren und für den nämlichen Be­
reich eine Sonderordnung zu schaffen. Da der äusserst kostenintensive Satelliten­
rundfunk sich ausschliesslich aus privaten Mitteln finanzieren sollte, anderseits 
aber eine vitale Bedrohung des Werbemarktes für die bislang zugelassenen Radio­
und Fernsehstationen nicht befürchtet wurde, gestand das Parlament erstmals einer 
bestimmten Kategorie von Veranstaltern - Satellitenveranstaltern - das Recht zu, 
nebst der klassischen Werbung auch Sponsoring zu betreiben (vgl. Voten des Be­
richterstatters, Ständerat Debetaz, Amt!. Bull. 1987, S. 119; und von Ständerat Pil­
ler, a.a.O., S. 121). 

Zuvor hatte der Bundesrat einem einzelnen Veranstalter, Telecineromandie, das 
Recht eingeräumt, gesponserte Sendungen zu verbreiten. Die entsprechende Ände­
rung vom 22. Dezember 1986 des Art. 16 Abs. 3-6 der Konzession für die Schweize­
rische Trägervereinigung für Abonnementsfernsehen (Konzession STA, 881 1987 I 
363) wurde hauptsächlich mit den anhaltenden finanziellen Schwierigkeiten der Be­
triebsgesellschaft der STA für die französischsprachige Schweiz und mit der Mög­
lichkeit, in bescheidenem Rahmen versuchsweise erste Erfahrungen mit der neuen 
Finanzierungsart zu sammeln, begründet. Die Erteilung einer analogen Erlaubnis 
für die deutschschweizerische Betriebsgesellschaft wurde hingegen angesichts der 
besseren ökonomischen Situation der Gesellschaft abgelehnt. 

c) Dass diese beiden Fälle erlaubten Sponsorings bis zum Inkrafttreten des 
RTVG die einzigen bleiben sollten, bzw. dass die hier interessierende Finanzierungs­
quelle der SRG bis zu diesem Zeitpunkt nicht zur Verfügung stellen sollte, hat der 
Bundesrat mehrmals bekräftigt. Davon zeugen diverse Dokumente, wie die Bot­
schaft zum RTVG, wo unter Ziffer 156.3 ausgeführt wird: 

«Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Programmen von Radio und 
Fernsehen sind, mit Ausnahme der Programme von Telecineromandie, in der 
Schweiz bis jetzt nicht gestattet. ( ... ) Sponsoring birgt aber auch Probleme in 
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sich, besteht doch in besonderem Masse die Gefahr der Vermischung von 
(lmage-)Werbung mit dem redaktionell gestalteten Programm. Notwendig ist 
deshalb eine klare Regelung, die in erster Linie Transparenz sichert. ( . .. )» 

(881 1987 III 732; da die Botschaft vom 28. September 1987 datiert, ist der Ent­
scheid der Bundesversammlung vom 18. Dezember 1987, das Sponsoring im Rah­
men des BBSat zuzulassen, noch nicht berücksichtigt.) 

Erwähnt sei ferner die Antwort des Bundesrates vom 9. September 1987 auf die 
Interpellation Hubacher vom 18. Juni 1987 (Nr. 87.499) zum Thema SRG und 
Sponsoring, in welcher die Landesregierung ausführt: 

« ( . . . ) 2. Es trifft zu, dass die heute geltende Konzession der SRG verbietet, 
Zuwendungen Dritter für die Verbreitung einzelner Sendungen (Sponsoring) 
entgegenzunehmen. ( . .. ) 3. Der Vernehmlassungsentwurf zum Bundesgesetz 
über Radio und Fernsehen vom Juni 1986 sieht die Einführung des Sponso­
rings vor und enthält entsprechende Regelungen. ( ... ).» 

In seiner jüngsten Antwort vom 13 . Februar 1991 auf die einfache Anfrage Rei­
mann vom 3. Dezember 1990 (Nr. 90.1185; Vorzeitige Zulassung von Sponsoring) 
umschreibt der Bundesrat die aktuelle Lage schliesslich mit folgenden Worten: 

«Gemäss geltendem Recht ist es nur den Veranstaltern von internationalen 
Radio- und Fernsehprogrammen (Opus Radio und Teleclub), gestützt auf den 
vorgezogenen Bundesbeschluss vom 18. Dezember 1987 über den Satelliten­
rundfunk (SR 784.402), und dem Veranstalter des Abonnementsfernsehpro­
gramms in der Westschweiz (Telecineromandie), gestützt auf seine Konzession 
vom 14. Februar 1990 (BBl 1990 I 1192), erlaubt, Sendungen durch Zuwendun­
gen Dritter (Sponsoring) zu finanzieren. Der SRG und den lokalen Radio- und 
Fernsehveranstaltern geht dieses Finanzierungsmittel noch nicht zur Verfü­
gung. Die generelle Einführung des Sponsorings für sämtliche Veranstalter ist 
im Radio- und Fernsehgesetz (RTVG) vorgesehen. Der Bundesrat erachtet aus 
grundsätzlichen rechtlichen und politischen Erwägungen für verfehlt, Neue­
rungen, die im RTVG vorgesehen sind, schon vor seinem Inkrafttreten einzu­
führen. ( .. . )» 

d) Die Gründe für die Ablehnung einer vorzeitigen Zulassung des Sponsorings in 
den (Radio-)Programmen der SRG lassen sich demnach folgendermassen zusam­
menfassen: 
- Schutz des ökonomischen Gleichgewichts auf dem Werbemarkt im Interesse der 

verschiedenen Kategorien von Medienunternehmen; 
- Vermeidung einer Präjudizierung medienpolitischer Entscheidungen des Gesetz­

gebers im Rahmen der parlamentarischen Beratung des RTVG, wobei von diesem 
Erlass im Interesse der transparenten Meinungsbildung des Medienkonsumenten 
auch eine klare Regelung der Modalitäten des Sponsorings erwartet wird. 

Die dargelegten Motive entsprechen weitestgehend den oben in Erwägung 2d auf­
gezählten Gründe für das Verbot bezahlter direkter und indirekter Radiowerbung. 
Sie belegen, dass das Sponsoringverbot in den (Radio-)Programmen der SRG ohne 
weiteres vom Sinn und Geist des Art. 15 Abs. 1 der Konzession SRG miterfasst ist 
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und aus denselben Gründen wie das Verbot bezahlter direkter und indirekter Radio­
werbung vor der Verfassung standhält. 

e) Die gefestigte, mehrmals manifestierte Position des Bundesrates ist der SRG 
seit jeher bekannt. Dass die SRG ihrerseits die soeben dargelegte Auffassung der 
Behörden hinsichtlich der Zulässigkeit des Sponsorings teilte, belegen verschiedene 
Dokumente, von denen hier zwei zitiert sein sollen. 

Mit Schreiben vom 3. Oktober 1985 an den Radio- und Fernsehdienst des Depar­
tements nahm die Generaldirektion der SRG zum Gesuch der STA um Einführung 
des Sponsorings in ihrer Konzession folgendermassen Stellung: 

«( ... ). 5. Wie einleitend dargelegt wurde, betrachtet die SRG Sponsorsendun­
gen als neue mögliche Finanzierungsform von Programmangeboten. Aus 
Gründen der Gleichbehandlung behält sich die SRG vor, im Falle der Bewilli­
gung von sponsorisierten Sendungen in nichtkodierten Programmen der Be­
triebsgesellschaften ebenfall s ein Gesuch zur Ausstrahlung von Sponsorsen­
dungen in ihren Fernsehprogrammen einzureichen. 
6. Die SRG ist der Auffassung, dass eine Lockerung von Art. 16 Abs. 2 STA­
Konzession nur im Rahmen der kodierten Sendungen zu erfolgen hat, da im 
Falle einer völligen Freigabe präjudizierende Auswirkungen auf das Program­
mangebot und die Finanzierungsmöglichkeiten der elektronischen Medien in 
der Schweiz ausgelöst werden, die der kommenden Radio- und Fernsehgesetz­
gebung zum Nachteil gereichen könnten. Aus diesem Grund ist es angebracht, 
die allfällige Lockerung der Bestimmung nur im Rahmen klar vorgegebener 
Auflagen und Bedingungen zuzulassen.» 

In einem jüngeren Schreiben des Generaldirektors der SRG vom 22. Februar 1988 
an den Vorstand der STA zum Antrag der Pay-Sat AG auf allgemeine Zulassung des 
Sponsorings für Abonnementsfernsehen stellt sich die SRG «gegen die Einführung 
des Sponsorings vor der allgemeinen Radio- und Fernsehgesetzgebung» (S. 2 zu­
oberst). Unter Ziffer 2 des genannten Schreibens geht der Generaldirektor der SRG 
auf den «Sonderfall Telecineromandie» ein und erklärt: 

« In Abweichung von der dargestellten Grundhaltung hat die SRG seinerzeit 
der Zulassung von Sponsoring im Fall von Telecineromandie zugestimmt. Sie 
tat dies ausdrücklich unpräjudizierlich und in Würdigung der Umstände eines 
Sonderfalles. ( ... )» (a.a.O.). 

Aus den zitierten Unterlagen geht klar hervor, dass die SRG keineswegs von einer 
stillschweigenden Kompetenz der Veranstalter, Sponsoring betreiben zu können, 
ausgegangen ist, sondern die Einführung dieses Finanzierungsmittels für sich und 
andere Rundfunkunternehmen als von einer ausdrücklichen Ermächtigung des 
Gesetz- oder Konzessionsgebers abhängig qualifi ziert hat. 

f) Allerdings verweist die SRG in ihrer Eingabe vom 1. Februar 1991 auf den Ent­
scheid des Departements vom 3. November 1986 (VPB 51 [1987) III 52C, S. 320 f.), 
in welchem sich die Aufsichtsbehörde zum Problem des von Radio DRS 3 betrie­
benen Merchandisings wie folgt äusserte: 
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«Die Konzession nennt das sogenannte «Merchandising» nicht als Finanzie­
rungsquelle. Allein aus der Tatsache der Nichterwähnung kann die Unzulässig­
keit aber nicht abgeleitet werden. So führt die Konzession weder den Verkauf 
von Sendungen an andere Veranstalter oder Dritte, noch die Eintrittsgelder an, 
welche das bei einer Sendung anwesende Publikum zu bezahlen hat. Grund­
sätzlich hat die SRG als Verein des Privatrechts das Recht, sich auch aus ande­
ren Quellen als aus Werbung und Gebühren zu finanzieren unter dem Vorbe­
halt, dass solche Aktivitäten in einem Zusammenhang mit dem konzessions­
rechtlich übertragenen Auftrag im öffentlichen Interesse stehen und die Wahr­
nehmung dieser Aufgabe nicht gefährden.» (a.a.O., S. 321). 

g) Im Lichte der voranstehend geschilderten, notorischen Sach- und Rechtslage 
darf diese - allgemein gehaltene - Textstelle indes nicht dahingehend interpretiert 
werden, Sponsoring sei nun nach Auffassung des Departements auch ohne aus­
drückliche konzessionsrechtliche Regelung zulässig. Es bedarf keiner langen Aus­
führung, um darzulegen, dass die im zitierten Passus aufgezählten Finanzierungs­
beispiele gänzlich anderer Natur und Tragweite als das Sponsoring sind. lm frag­
lichen Entscheid hatte sich die Behörde ausserdem auch nicht zum Problem Spon­
soring zu äussern. interessant mag ferner der zeitliche Kontext sein: Nur wenige 
Wochen nach Eröffnung des Entscheides stimmte der Bundesrat der Revision der 
Konzession STA zu und ermöglichte dadurch in aller Form die Einführung des 
Sponsorings in den Programmen von Telecineromandie (vgl. E. 6b). 

Zusammenfassend steht somit fest, dass sowohl nach Sinn und Zweck von Art. 15 
Abs. 1 der geltenden Konzession SRG (Schutz des ökonomischen Gleichgewichts 
auf dem Werbemarkt im Interesse der verschiedenen Kategorien von Medienunter­
nehmen; Vermeidung einer Präjudizierung von Entscheidungen des Gesetzgebers 
im Rahmen der parlamentarischen Beratung des RTVG) als auch nach dem klaren, 
oftmals manifestierten und der SRG bekannten Willen des Bundesrates die genann­
te Konzessionsbestimmung kein Sponsoring erlaubt. 

7. Unzutreffend ist deshalb die These der SRG, konzessionsrechtlich verboten sei 
lediglich der Missbrauch der verschiedenen Formen der Public Relations, die unter 
dem Begriff der «Zuwendungen Dritter» (oder Sponsoring) zusammengefasst wer­
den können. Wie in der vorhergehenden Erwägung dargelegt worden ist, verbietet 
die geltende Konzession SRG Sponsoring ganz generell, weshalb die Tatsache, dass 
sich die Veranstalterin am 23. Oktober 1987 «Richtlinien für die Zusammenarbeit 
mit Dritten im Programmbereich» gegeben hat, im vorliegenden Kontext ohne Be­
lang ist. Der Vollständigkeit halber sei dazu noch angemerkt, dass diese Richtlinien 
vom Departement in keiner Weise eine Genehmigung erhalten haben und es auch 
unter keinem Titel binden. 

8. a) Zur Erhärtung ihres Standpunktes verweist die SRG in der Eingabe vom 
1. Februar 1991 auf die Praxis des Departements. Dabei stützt die SRG ihre Argu­
mentation zur Hauptsache auf drei departementale Entscheidungen, nämlich die 
Entscheide vom 3. November 1986 i.S. «DRS 3/ Merchandising» (VPB 51 [1987] 
/ 52C), vom 17. Februar 1987 i.S. «SRG / TV a Ja carte» (VPB 51 (1987] / 528), vom 
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1. Oktober 1987 i.S. «SRG / Planet Erde» sowie den Entscheid des Bundesrates vom 
1. November 1989 i.S. «Bernsehen » (VPB 54 [1990] / 31). 

Die Tragweite der von der SRG zitierten Textstelle im Entscheid «DRS3 / Mer­
chandising» ist bereits in der Erwägung 6f näher präzisiert worden. Der Entscheid 
«Bernsehen» eignet sich hier insofern nicht zum Vergleich, als er die finanzielle Un­
terstützung eines gesamten Fernsehkurzversuches zum Gegenstand hatte, nicht aber 
- wie im vorliegenden Fall - die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Veran­
stalter und aussenstehenden Dritten im Hinblick auf die Finanzierung einer einzel­
nen Sendung bzw. Sendereihe. 

Im Entscheid «SRG/TV a la carte» hatte sich das Departement - wie in einigen 
anderen, auch lokale Rundfunkveranstalter betreffenden Fällen - mit der Beteili­
gung privater Wirtschaftsunternehmen an der Finanzierung von audiovisuellen 
Wettbewerben zu befassen. Zu diesem konkreten Teilaspekt der Zusammenarbeit 
mit Dritten hatte das Departement schon am 5. August 1985 ein Kreisschreiben an 
die Lokalradioveranstalter verschickt, um die aus den einschlägigen Bestimmungen 
der RVO fliessenden Pflichten der Veranstalter näher zu umschreiben. Inhaltlich 
stimmen die im erwähnten RVO-Kreisschreiben Nr. 9 aufgestellten Prinzipien mit 
den im Entscheid «SRG / TV a Ja carte» angewandten Grundsätzen überein . Gegen­
stand des vorliegenden Aufsichtsverfahren bildet indes nicht die Zurverfügungstel­
lung von Wettbewerbspreisen, weshalb dem zitierten Entscheid keine weiteren An­
haltspunkte zur Lösung des hier interessierenden Problems zu entnehmen sind. 

b) Manche Parallelen bestehen allerdings zwischen der Zusammenarbeit zwi­
schen dem Radio DRS 3 und der Firma Coca-Cola Schweiz AG und der im eingangs 
genannten Entscheid vom 1. Oktober 1987 untersuchten Transaktion zwischen der 
SRG und der Firma IBM bezüglich der Sendereihe «Planet Erde». 

Eine Würdigung des Entscheides aus heutiger Sicht muss dem damaligen Kontext 
Rechnung tragen: Wohl war den betroffenen Behörden das Phänomen des Sponso­
rings zur Zeit des angesprochenen Verfahrens bekannt (vgl. die oben in 6e angeführ­
ten Dokumente aus dem Herbst 1987). Allerdings bestand zu diesem Zeitpunkt 
noch kaum eine Praxis zum diesbezüglichen Problemkreis. Dies erklärt nicht zuletzt 
die im Entscheid «Planet Erde» verfolgte Argumentationslinie, die sich sehr eng an 
die im Entscheid «SRG/TV a la carte» verwendete Prüfungsmethode anlehnte. 
Angesichts der Tatsache, dass die Sendeserie «Planet Erde» aber weit weniger den 
Tatbestand der im erwähnten Entscheid «SRG/TV a la carte» behandelten, klassi­
schen bezahlten indirekten (Schleich-)Werbung erfüllte, als vielmehr von ihrer Ab­
sicht und Aufmachung her darauf angelegt war, das Erscheinungsbild der Firma 
IBM zu fördern, vermag der Entscheid vom 1. Oktober 1987 im Lichte der hier 
gemachten Ausführungen nicht mehr vollends zu überzeugen. Unter Berücksichti­
gung der vertieften Analyse, die das Sponsoring im Laufe der letzten Jahre sowohl 
in der Lehre wie auch in der Praxis erfahren hat, drängt sich demnach eine Neube­
urteilung des vorliegenden Phänomens im Sinne der voranstehenden Erwägungen 
auf. 

Im Ergebnis steht demnach fest, dass die in der An- und Absage der am 
12. Januar 1991 um 19.00 Uhr auf DRS 3 ausgestrahlten Sendung «live special -
Aretha Franklin» erfolgte Nennung der Firma Coca-Cola als konzessionsrechtlich 
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unzulässiges Sponsoring zu qualifizieren ist und die SRG folglich Art. 15 Abs. 1 
ihrer Konzession vom 5. Oktober 1987 verletzt hat. 

11. Der vorliegende Entscheid unterliegt nach Art. 97 ff. des Bundesgesetzes vom 
16. Dezember 1943 über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG; SR 173.110) 
grundsätzlich der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht. 

Demnach wird erkannt: 

1. Es wird festgestellt, dass die SRG durch die Nennung der Firma Coca-Cola in 
der An- und Absage der am 12. Januar 1991 auf Radio DRS3 um 19.00 Uhr aus­
gestrahlten Sendung «live special» Art. 15 Abs. 1 der Konzession verletzt hat. 

2. Die SRG wird aufgefordert, dem Departement innert 30 Tagen ab Eröffnung 
des vorliegenden Entscheides schriftlich mitzuteilen, welche Vorkehren sie zu tref­
fen gedenkt, um eine Wiederholung derartiger Rechtsverletzungen in Zukunft zu 
vermeiden. 

3. Die SRG hat eine Spruchgebühr von 1000 Franken sowie Schreib- und Kanz­
. leigebühren in der Höhe von 240 Franken zu bezahlen. 

Art. 9 lit. e Weisung des BR über die Fernsehreklame - «CA MEL TROPHY» 

- Die Werbung für eine «Camel-Trophy-Uhr» im Fernsehen widerspricht den 
Weisungen des Bundesrates, die ein Werbeverbot für Tabakwaren beinhalten. 

- La pub/icite televisee pour une «montre Camel-Trophy» est contraire aux ins­
tructions du conseil federal qui interdisent la publicite pour /e tabac. 

Entscheid EVED vom 27. November 1991 im Aufsichtsverfahren gegen die SRG 
(rechtskräftig). 

Mit Schreiben vom 12. April 1991 beschwerten sich die Schweizerische Arbeits­
gemeinschaft Nichtrauchen (hiernach: SAN) und deren Präsident beim Eidgenös­
sischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement (hiernach: EVED), die SRG 
habe durch die Ausstrahlung eines Werbespots für die «Camel-Trophy-Watch» das 
Werbeverbot für Tabakwaren umgangen. Zur Abklärung, ob allenfalls Art. 15 
Abs. 2 der Konzession für die Schweizerische Fernsehgesellschaft vom 5. Oktober 
1987 (BBI 1987 III 813; hiernach Konzession SRG) sowie Art. 9 Buchstabe e der 
Weisungen über die Fernsehwerbung vom 15 . Februar 1984 (BBI 1984 I 364; hier­
nach Weisungen) verletzt worden sind, eröffnete das EVED am 1. Mai 1991 ein Auf­
sichtsverfahren und gab der SRG Gelegenheit zur Stellungnahme. Von diesem An-



147 

spruch auf rechtliches Gehör gemäss Art. 29 des Bundesgesetzes über das Verwal­
tungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (SR 172.021; hiernach: VwVG) machte die 
SRG mit Schreiben vom 27. Mai 1991 Gebrauch. 

Der Werbespot für die «Camel-Trophy»-Uhr wurde zwischen dem 25 . März und 
dem 20. April 1991 fast täglich ein- bis viermal in den Fernsehprogrammen der SRG 
ausgestrahlt. 

Die Visionierung hat folgendes ergeben: Den Rahmen für den Spot bildet die 
«Camel Trophy», ein seit 1979 alljährlich zu Promotionszwecken veranstaltetes 
Rallye; gemäss Anwerbungsanzeige «das letzte echte Abenteuer unserer Zeit» . Ge­
zeigt werden Geländefahrzeuge, wie sie mutig in nicht eben seichtes Wasser gelenkt 
oder über staubige Urwaldpisten gejagt werden. Nach den einzelnen Szenen er­
scheint jeweils eine «Camel-Trophy-Watch», die entsprechend den vorangegangenen 
Bildern mit Wasser überspült wird oder sich im Kreis dreht. Die Schlusseinstellung 
zeigt die «Camel-Trophy-Metallbox», die Originalverpackung der Uhr. Die Bilder 
sind alle in den «Safari-Look»-Farben Gelb, Grün und Braun gehalten. Begleitet 
werden sie von der aus der entsprechenden Kino-Tabakwerbung bekannten abenteu­
erlichen Filmmusik und folgendem Kommentar: «Zeit für Abenteuer. Zeit für die 
Camel-Trophy-Watch. Eine Uhr, in der das Abenteuer tickt. Camel-Trophy-Watch. 
In einer kompletten Kollektion .» Ausserdem wird in jeder Einstellung die Marke 
Camel Trophy gezeigt, sei es auf dem Dach der Geländefahrzeuge, auf der Uhr 
selbst (Ziffernblatt und Armband) oder zuletzt auf der Innenseite der Metallbox im 
Grossformat. Sie erinnert in bezug auf ihre Gestaltung stark an das Erscheinungs­
bild der «Camel»-Zigarettenmarke. Im direkten Vergleich mit der auf der Klappe 
der «Camel»-Box angebrachten Marke stimmen Schriftzug, dessen Anordnung 
und Gestaltung sowie Form und Farbtöne der beiden Marken weitgehend überein . 
Der einzige Unterschied besteht darin, dass statt «Filtern oder «Mild» in der Unter­
zeile «Trophy» verwendet wird. 

Das Eidg. Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement zieht in Erwägung: 

1. Gemäss Art. 21 der Konzession SRG und Art. 16 der Weisungen führt das 
EVED die Aufsicht über deren Einhaltung. Die Kontrolle über die Einhaltung von 
Programmbestimmungen obliegt dagegen der Unabhängigen Beschwerdeinstanz 
für Radio und Fernsehen (Art. 1, 17 und 21 des Bundesbeschlusses vom 7. Oktober 
1983 über die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen [SR 
784.45; 88 UBI] sowie Art. 24 der Konzession SRG). Gemäss ständiger Praxis ist im 
vorliegenden Fall das EVED die sachlich zuständige Behörde, da es um die Über­
prüfung von gesundheitspolitisch motivierten Werbevorschriften und nicht um die 
freie Meinungsbildung des Publikums geht. 

2. In ihrer Stellungnahme vom 27. Mai 1991 führt die SRG aus, weder die SAN 
noch deren Präsident seien zur Beschwerdeführung legitimiert, weil ihnen das ge­
mäss Art. 48 Buchstabe a VwVG erforderliche Rechtsschutzinteresse fehle. Zu die­
sem Einwand sei festgehalten, dass die Aufsichtsbeschwerde keinerlei Anspruch auf 
Erlass einer Verfügung beinhaltet. Sie bezweckt lediglich, die Aufsichtsfunktion 
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der zuständigen Behörde zu aktualisieren, d.h. dass ein beanstandeter Sachverhalt 
statt von Amtes wegen aufgrund einer Anzeige überprüft wird, ohne dass den An­
zeigern im Verfahren Parteistellung mit den entsprechenden Rechten und Pflichten 
zukommen würde. 

Im vorliegenden Fall kann offen gelassen werden, ob die Beschwerdeführer in 
ihren schutzwürdigen Interessen allenfalls genügend berührt wären, um einen An­
spruch auf Erlass einer Verfügung zu haben (Art. 48 VwVG). Die Eingabe der SAN 
und deren Präsidenten wird als Aufsichtsbeschwerde behandelt, so dass keinerlei 
besondere Anforderungen an die Legitimation der Anzeiger erfüllt sein müssen, 
liegt doch die Eröffnung eines entsprechenden formellen Verfahrens im Ermessen 
der Aufsichtsbehörde. Aus denselben Gründen ist der Einwand, die Beschwerde sei 
zuwenig substanziiert, unbeachtlich. 

3. Bevor auf die weiteren Vorbringen der SRG im einzelnen eingegangen wird, 
sollen einige allgemeine Überlegungen das Verständnis für die Bedeutung des vor­
liegenden und ähnlich gelagerter Fälle erleichtern. 

Ausgangspunkt bildet die Beobachtung, dass die typische Produktewerbung, 
welche ein bestimmtes Erzeugnis und dessen Vorzüge in den Vordergrund rückt, zu­
nehmend abgelöst wird durch eine Strategie, welche ein Markenbild mit emotiona­
len Inhalten anreichert, die ihrerseits mit der objektiven Beschaffenheit des Produk­
tes nichts mehr zu tun haben (A. Kur: Zur Benutzung bekannter Zigarettenmarken 
für andere Produkte, GRUR lnt. 1990, Heft 6, S. 442 ff.). Ein einmal auskristalli­
siertes und von den Konsumenten akzeptiertes Qualitätsbild (Image) einer Marke 
bildet einen eigenen wirtschaftlichen Wert, der von den Markeninhabern selbst oder 
mittels Lizenzvergabe verwertet werden kann. Bei der Einführung eines neuen Pro­
duktes reduziert sich durch die dabei angewandte Technik des Image-Transfers 
einerseits das Risiko, und Werbe- sowie Einführungskosten können eingespart wer­
den. Anderseits erreichen die Inhaber der ursprünglichen Marke «die Stabilisierung 
oder die Steigerung des Bekanntheitsgrades der Marke, die Verbesserung und Ver­
stärkung des Geschäftsimages und die Sortimentsprofilierung ( ... ). Schliesslich 
dürfte die Gewinnerzielung durch die Einnahmen aus Lizenzgebühren nicht als un­
wesentlich angesehen werden.» (H.E. Ruijsenaars: Die Verwertung des Werbewerts 
bekannter Marken durch den Markeninhaber, GRUR lnt. 1988, Heft 5, S. 385 ff.). 
Damit der Transfer des Images einer bekannten Marke auf ein neues Produkt funk­
tioniert, werden trotz Branchenverschiedenheit dieselben Elemente der Werbung 
verwendet: «Ein identisches Markenbild, eine entsprechende Ausstattung, die glei­
che Werbelinie mit der von ihr geschaffenen Atmosphäre. Angesprochen werden die 
gleichen Zielgruppen, vor allem diejenigen Verbraucher, die sich mit der ursprüng­
lichen Marke identifizieren wollen.» (F. Völp: Vermarktung bekannter Marken 
durch Lizenzen, GRUR 1985, S. 843 ff.). Folge eines geglückten Image-Transfers ist 
eine Wechselwirkung, von der sowohl neues als auch ursprüngliches Produktprofi­
tieren. Genau darin liegt nun aber die Problematik des vorliegenden Falles. 

4. Art. 15 Abs. 2 der Konzession SRG bestimmt, dass im Fernsehen Werbung ge­
mäss den Weisungen der Konzessionsbehörde erlaubt ist. Art. 9 Buchstabe e der 
Weisungen statuiert unter anderem ein Werbeverbot für Tabakwaren. Es sind kei-
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nerlei Ausnahmen oder Einschränkungen vorgesehen. Auch die bisherige strenge 
Praxis des EVED dokumentiert den hohen Stellenwert, der dieser gesundheitspoli­
tisch motivierten Bestimmung beigemessen wird. 

Wie in Ziffer 3 dargelegt wurde, fällt durch den Transfer des Images einer be­
kannten, bereits eingeführten Marke auf neue Produkte immer auch eine Werbewir­
kung für das Ursprungsprodukt ab. Insofern sich die Hersteller eines Produktes, 
das an sich keinem Werbeverbot in den audiovisuellen Medien untersteht, des Qua­
litätsbildes eines Tabakproduktes bedienen, kollidiert der oben beschriebene 
Image-Transfer mit dem in Art. 9 Buchstabe e der Weisungen enthaltenen Werbever­
bot für Tabakwaren. 

5. Sowohl Werbung wie Kennzeichnungsrecht stehen unter dem Schutz der ver­
fassungsrechtlich garantieren Handels- und Gewerbefreiheit. Diese darf wie alle 
Grundrechte nur dann eingeschränkt werden, wenn eine gesetzliche Grundlage vor­
handen ist, ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Einschränkung besteht 
und diese verhältnismässig ist sowie der Kernbereich des Grundrechtes nicht tan­
giert wird. 

Die gesetzliche Grundlage liegt in den oben unter Ziffer 4 angeführten Bestim­
mungen. Dass diese den Anforderungen an eine grundrechtseinschränkende Rege­
lung genügen, wurde bereits im Entscheid des Departementes vom 20. März 1991 in 
Sachen Coca-Cola (Erwägung 2.b, S. 5 f.) ausführlich dargelegt. 

Dass der Konsum von Tabakprodukten eine erhebliche Gefahr für die Gesund­
heit mit sich bringt, ist ebenfalls hinlänglich bekannt. Mit der Einschränkung der 
Werbung für diese Suchtmittel soll vor allem die Anwerbung neuer Konsumenten 
eingedämmt werden. Dass dies ein weitgehend anerkanntes gesundheitspolitisch 
motiviertes Anliegen ist, dokumentiert auch die internationale Tendenz, welche zu­
nehmend strengere Restriktionen in diesem Bereich vorsieht. Im Rahmen der EG 
sind unter anderem Bestrebungen im Gange, ein totales Werbeverbot für Tabak und 
Alkohol (inklusive Plakat- und Pressewerbung) einzuführen, wie dies bereits heute 
in einzelnen Ländern existiert (Frankreich, Italien, Norwegen, Finnland, Island; in 
Portugal sogar einschliesslich des Verbotes, Tabakmarken auf nicht direkt dem Ta­
bakkonsum dienenden Gegenständen anzubringen). Ein öffentliches Interesse an 
einer strengen Handhabung der bestehenden Bestimmungen kann angesichts der 
Schwere der gesundheitlichen und sozialen Probleme, die der Tabakkonsum mit 
sich bringt, nicht bestritten werden. 

Bleibt die Frage, ob es noch verhältnismässig ist, den Transfer eines bekannten 
Tabakmarken-Images dadurch zu erschweren, dass auch für das neue Produkt, wel­
ches selbst nicht der Tabak-Warenkategorie angehört, die Fernsehwerbung ausge­
schlossen wird. Auszugehen ist von der Überlegung, dass mit dem Tabak­
Werbeverbot grundsätzlich jegliche direkte oder indirekte Werbewirkung für Ta­
bakprodukte am Fernsehen untersagt werden soll, wobei jene Fälle ausgenommen 
werden müssen, in denen die Veranstalter keinerlei Einflussmöglichkeiten auf die 
von ihnen übertragenen Ereignisse haben (Formel-1-Grand-Prix, gesponserte Ver­
anstaltungen usw.). Diesem gesundheitspolitisch motivierten Anliegen steht un­
zweifelhaft ein erhebliches wirtschaftliches Interesse daran gegenüber, den Werbe­
wert einer bekannten Marke zu verwerten. Die Abwägung der entgegenstehenden 
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Interessen unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismässigkeit grundrechtsein­
schränkender Vorschriften führt zu folgenden Überlegungen: Die Bewerbung neuer 
Produkte auch durch Image-Transfer ist im Fernsehen unproblematisch, solange 
nicht Marken und Erscheinungsbilder von Tabakprodukten verwendet werden. An­
derseits können sich Werbetreibende zur Einführung eines neuen Produktes be­
kannter Tabakmarken und deren Erscheinungsbilder bedienen, müssen dafür aber 
auf die Werbung im Fernsehen verzichten. Darin liegt eine Einschränkung ihrer 
grundsätzlichen Freiheiten, welche aber auch aus einem anderen Gesichtswinkel als 
verhältnismässig erscheint. Tabak ist eines der gefährlichsten und verbreitetsten 
Suchtmittel. Andere Stoffe dieser Kategorie, welche ähnliche Gefahren bergen, sind 
mit einem umfassenden Verbot belegt, welches Anbau, Handel und Konsum rigoros 
untersagt und sich nicht auf ein teilweises Werbeverbot beschränkt. 

Durch die skizzierte Handhabung des Tabakwerbeverbotes wird zwar in die 
Handels- und Gewerbefreiheit von Tabak- und solchen Unternehmen eingegriffen, 
welche das Image einer bekannten Tabakmarke vermarkten möchten, der Eingriff 
ist jedoch nicht von einer solchen Schwere, dass damit der Kerngehalt des Grund­
rechtes tangiert wäre. 

6. Die oben dargelegten allgemeinen Überlegungen sind für den vorliegenden 
Fall direkt übertragbar, ist doch «Camel» ein schlagendes Beispiel für eine bestens 
eingeführte, mit einem dichten Assoziationsfeld umgebene Zigarettenmarke. Der 
abenteuerlustige Typ, der mit einem Loch in den Sohlen meilenweit für eine «Camel 
Filter» geht, ist hinlänglich bekannt. Gemäss einer im Jahre 1984 in Deutschland 
durchgeführten repräsentativen Umfrage verbanden 86 Prozent der Befragten das 
Wort «Camel» mit Zigaretten (OLG Köln, Urteil vom 30. November 1984 i.S. Ca­
mel Tours, GRUR 1985, Heft 7, S. 559ff.). Dagegen dachten nur 3,1 Prozent an 
Schuhe (Camel-Boots), 2,1 Prozent an Abenteuerreisen und 1,7 Prozent an Beklei­
dung/Mode. Für die Schweiz dürfte auch heute noch ein ähnliches Bild herrschen. 
Ungeachtet allfällig zu beachtender Unterschiede zu schweizerischen Verhältnissen 
steht fest, dass das Image der Marke Camel eindeutig auf der Werbung für Zigaret­
ten basiert. Der mit der Technik des Image-Transfers operierende Werbespot für die 
«Camel-Trophy»-Uhr beinhaltet gleichzeitig eine Werbewirkung für «Camel»­
Zigaretten und ist deshalb - wie aus den dargelegten Argumenten folgt - am Fern­
sehen nicht zulässig. 

7. Zu weiteren Vorbringen der SRG kann wie folgt Stellung genommen werden: 

a) Die SRG macht geltend, Gegenstand des Werbeverbotes in Art. 9 Buchstabe e 
der Weisungen seien Tabakprodukte, nicht deren Marken oder Kennzeichen. Dem 
von den Beschwerdeführern beantragten Werbeverbot für Produkte, welche 
namens- oder markenmässig oder in der Aufmachung ein gleiches oder verwechsel­
bar ähnliches Erscheinungsbild aufweisen wie Zigaretten, können deshalb mangels 
gesetzlicher Grundlage nicht entsprochen werden. 

Entgegen der Ansicht der SRG umfasst das Tabakwerbeverbot gemäss Weisun­
gen nicht nur die klassische Produktewerbung, sondern aus den oben dargelegten 
Gründen ebenfalls die mit dem Image-Transfer einer Zigarettenmarke auf ein neues 
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Produkt operierende Werbung am Fernsehen. Nicht die Werbung für irgendeine 
Marke ist verboten, sondern jene für Tabakwaren, deren Marken und Erschei­
nungsbilder. Jede andere Interpretation der fraglichen Bestimmung käme einer Ein­
ladung zur Umgehung des eindeutig formulierten Tabakwerbeverbotes gleich. 

b) Die SRG führt weiter an, dass im Umfeld der «Camel Trophy» nicht die 
Marke Camel für Zigaretten gezeigt wurde, sondern die selbständige eingetragene 
Marke Camel Trophy für Uhren. 

Rein formal trifft der Einwand zu, ist aber lediglich markenrechtlich von Bedeu­
tung. Wie bereits weiter oben dargelegt wurde, entsprechen Erscheinungsbild und 
Präsentation der «Camel-Trophy»-Uhrenmarke weitgehend denjenigen für die «Ca­
mel »-Zigarettenmarke. Das Image von «Camel» basiert eindeutig auf der Werbung 
für Zigaretten, und das alljährlich stattfindende Rallye um die «Camel Trophy» 
versteht sich ebenso klar als Promotionsanlass für «Camel»-Zigaretten, so dass der 
vorliegende Werbespot hervorragend dazu geeignet ist, beim Publikum die entspre­
chenden (Zigaretten-)Assoziationen zu wecken. Sinn und Zweck solcher Arrange­
ments liegen gerade darin , keine Zigaretten oder die dazugehörenden Marken im 
Fernsehen zu zeigen und dennoch eine der herkömmlichen Produkte- oder Marken­
werbung entsprechende Werbewirkung zu erzielen. 

c) Die SRG hat sich vor Ausstrahlung des Spots davon überzeugt, dass es sich bei 
der «Camel-Trophy»-Uhr um ein eigenständiges Produkt mit eigener Produkteposi­
tionierung, eigenen Distributionskanälen und nennenswertem Umsatz handelt. Sie 
macht ausserdem geltend, dass die Uhr zu einem Preis im mittleren bis oberen Seg­
ment verkauft werde, so dass nicht ein blasser Promotionsartikel vorliege. 

Auch dieses Argument ist vor allem markenrechtlich von Bedeutung. Es wird 
nicht bestritten, dass die «Camel-Trophy»-Uhr nicht ein reines Gadget für dahinter­
stehende Tabakprodukte, sondern ein eigenständiges Produkt ist. Darauf kommt es 
aber gar nicht an. Selbst wenn wir es mit einem eigenständigen Produkt zu tun 
haben, welches mit einer eigenen Marke versehen ist, bewirkt die Präsentation - wie 
oben dargelegt - Assoziationen an das dem Image zugrundeliegende Tabakpro­
dukt. 

d) In einem weiteren Punkt bemerkt die SRG, dass Werbeverbote für bestimmte 
Markenkennzeichen komplexe rechtliche Fragen aufwerfen, die zu lösen allenfalls 
Sache der Gesetzgeber und nicht der Verwaltung sei. Sie beruft sich zur Begründung 
auf einen Aufsatz von Marbach / Hilti . Die beiden Autoren äussern sich jedoch wie­
derum vorwiegend zu markenrechtlichen Aspekten und meinen in den Schlussfol­
gerungen: «Die Hinterlegung einer Marke beim BAGE bindet weder die Gerichte 
noch ist sie ein Freipass für die Markenhinterleger, ihr Zeichen entgegen einschlä­
giger öffentlich-rechtlicher Bestimmungen zu Werbezwecken zu gebrauchen» 
(E. Marbach / Ch. Hilti: Einschränkung des Markenkennzeichnungsrechts durch 
Werbeverbote im schweizerischen Recht, GRUR Int. 1985, Heft 6, S. 379 ff.) . Kur 
weist darauf hin, dass eine erfolgversprechende Diversifizierungsstrategie bei Ziga­
rettenmarken an deren Image anknüpfen und die damit assoziierten Elemente auf­
greifen muss. «Verbietet man dies - da auf diese Weise zweifellos zugleich das Image 
der Zigarette verstärkt oder zumindest stabilisiert wird - so wird dadurch die ge-
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samte Strategie der Diversifizierung getroffen; sie wird erheblich erschwert bzw. wo­
möglich sogar wirtschaftlich unmöglich gemacht. Dadurch käme es zu einer 
Schlechterstellung der Inhaber von Zigarettenmarken im Vergleich zu den Inhabern 
sonstiger Zeichen, denen die Ausnutzung des Eigenwerts ihrer Marken uneinge­
schränkt möglich bleibt. Es liegt sicherlich in der Macht des Gesetzgebers - und 
unter Umständen auch des Richters - solche Schlechterstellungen der Inhaber be­
stimmter Markenkategorien aus gesundheitspolitischen Gründen hinzunehmen 
bzw. ausdrück lich anzuordnen» (A. Kur, a.a.0.). Der SRG und den hier zitierten 
Autoren ist zwar beizupflichten, dass die Fragen, die sich im vorliegenden Fall stel­
len, komplex sind und eingehender Prüfung und Abwägung bedürfen; damit ist 
aber nicht gesagt , dass die Subsumption des Sachverhaltes unter die geltenden Be­
stimmungen von vornherein unzulässig wäre. Auch wenn das Werbeverbot in den 
Weisungen äusserst knapp formuliert ist , lässt es an Klarheit nichts vermissen. Dass 
die Diversifikation mittels Image-Transfer zwar erschwert, aber nicht verunmög­
licht wird, wurde weiter oben bereits dargelegt. 

Die SRG verweist im weiteren auf ein Urteil des schw~dischen Marktgerichts, in 
welchem festgehalten worden sei, dass die Verwendung eines für Zigarettenmarken 
bekannten Wort-/ Bildzeichens in der Werbung für einen Reiseveranstalter nur dann 
eine Umgehung der für Tabakerzeugnisse geltenden Werbebeschränkungen darstel­
le, wenn davon auszugehen sei, dass sich die Werbung in Wirklichkeit auf Zigaretten 

. beziehe (Urteil des schwedischen Marktgerichts vom 26. April 1989 i.S. Camel Ad­
ventures, GRUR lnt. 1990, Heft 6, S. 479 ff.) . Das Urteil überzeugt in seiner logi­
schen Stringenz keineswegs . Die Argumente der Minderheit des Marktgerichts sind 
weit plausibler. Auch ungeachtet dieser Beurteilung kann darauf verwiesen werden, 
dass mit dem Image-Transfer immer eine Werbewirkung für das ursprüngliche Pro­
dukt Zigarette abfällt, ob dies nun Absicht sei oder nicht. Es kann denn auch nicht 
auf die innere Motivation der Werbeleute abgestellt werden, sondern vielmehr auf 
die Wirkung, die ein Spot beim Publikum erzielt. 

e) Die SRG weist zudem darauf hin, dass die EG-Kommission für ein Tabakwer­
beverbot in Ergänzung der Fernsehrichtlinie eine Direktive vorgesch lagen habe, die 
ein Werbeverbot für Tabak und Tabakerzeugnisse vorsehe und 1993 in Kraft treten 
solle. Diese Direktive lasse prinzipiell auch die Werbung für Produkte zu, die aus 
Diversifikationsgründen den Namen einer Zigarettenmarke tragen. 

Dem Departement liegen genau entgegengesetzte Informationen über die neue­
sten Pläne der EG vor. Danach soll jegliche Form der Werbung für Tabak verboten 
werden. Art. 2 Abs. 1 und 2 der vorgeschlagenen Direktive bestimmen: « ... toute 
forme de publicite en faveur des produits du tabac est interdite dans le territoire de 
la Communaute. Les Etats membres veillent a ce qu'une marque dont la notoriete 
est principalement associee a un produit du tabac ne soit pas utilisee pour la publici­
te dans d'autres domaines des lors que cette marque est utilisee pour un produit de 
tabac. » (Proposition modifiee de Directive du Conseil des Communautes europeen­
nes en matiere de publicite en faveur des produits du tabac, 6 juin 1991). Mit einer 
so lchen Regelung soll en genau die Fälle abgedeckt werden, in denen das Tabakpro­
dukt nicht direkt beworben wird, sondern - wie im vorliegenden Fall - über eine 
Marke, deren Bekanntheit in erster Linie mit einem Tabakprodukt verbunden ist. 
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f) Was den Hinweis der SRG auf BGE 116 II 463 betrifft, kann festgehalten wer­
den, dass es in diesem Entscheid um markenrechtlich relevante Fragestellungen 
ging. Wie schon weiter oben betont, wird keineswegs davon ausgegangen, dass es 
sich bei der «Camel-Trophy»-Uhr um ein blosses Gadget handelt. Es wird Inhabern 
oder Lizenznehmern bekannter Tabakmarken nicht verwehrt, das Zeichen für an­
dere Produkte zu gebrauchen . Lediglich die Fernsehwerbung für das dermassen aus­
gestattete neue Produkt wird als unzulässig erachtet. Der zitierte Satz «Dass ein 
Markenprodukt auch für andere Waren Werbeeffekte erzielt, ist rechtlich nicht ver­
pönt » (BGE 116 II 467), ist für den vorliegenden Fall unzutreffend . Vielmehr ist es 
ausdrücklich verboten, am Fernsehen eine Werbewirkung für ein Tabakprodukt zu 
erzielen. 

8. zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das Image von «Camel»­
Produkten eindeutig auf der Werbung für Zigaretten beruht. Wird ein neues Pro­
dukt mittels Image-Transfer beworben, wird damit immer auch eine Werbewirkung 
für Zigaretten erzielt. Dies ist durch das un zweideutig formulierte Verbot der Ta­
bakwerbung im Fernsehen untersagt. Eine Betrachtung unter dem Gesichtspunkt 
der Handels- und Gewerbefreiheit ändert daran nichts. Es wird somit festgestellt, 
dass die Konzession SRG durch die Ausstrahlung des «Camel-Trophy»-Spots ver­
letzt wurde. 

Anmerkungen: 

1. Auch wenn man noch der Auffassung zustimmen mag, wonach der Bundesrat 
zum Erlass einschränkender Bestimmungen für die Fernsehwerbung zuständig sei, 
so ist damit die Frage noch nicht beantwortet, ob den Weisungen auch ein Verbot 
des Image-Transfers zu entnehmen ist. Die Weisungen verbieten einzig «die Wer­
bung für Tabakwaren»; die Werbung für Uhren unterliegt keinen Einschränkungen . 
Gerade auch aus diesem Grund will offenbar der umstrittene Vorschlag des ED I zur 
Änderung des Lebensmittelgesetzes vom 24. Juni 1991 nicht nur die Werbung für 
Tabakwaren, sondern auch jede «werbemässige Verwendung von Kennzeichen, An­
gaben und Hinweisen, die an Tabakwaren oder deren Marken erinnern», verbieten. 
Nachdem die mit dem Image-Transfer zusammenhängenden Fragen - wie auch das 
Sponsoring - schon seit einiger Zeit bekannt sind (vgl. die vom Departement zitier­
ten Literaturhinweise), fragt man sich, warum der Bundesrat nicht schon längst sei­
ne Weisungen präzisiert hat, damit auch die SRG weiss, woran sie ist. 

2. Nicht jede Verwendung von Zigarettenmarken kann als unerwünschter Image­
Transfer geächtet werden. So sind zum Beispiel unter den Kennzeichen «Barclays», 
«Chesterfield» und «Dunhill» nicht nur Tabakwaren, sondern ebenso eine Banken­
kette, eine Neuenburger Vermögensverwaltungsgesellschaft und eine Kosmetiklinie 
bekannt. Soll diesen nunmehr jeglicher Werbeauftritt untersagt werden, wo immer 
die Werbung für gleichlautende Tabakprodukte verboten ist? 

Gerade erst kürzlich ist bekannt geworden, dass sich eine schweizerische Tabak­
herstellerin ohne zu fragen für eine neu eingeführte Zigarette der Marke «501 » 
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bedient hat, die bei Jugendlichen für bestimmte Jeans von Levy Strauss berühmt 
geworden ist. Vom Jeanshersteller gestützt auf Marken-, Wettbewerbs- und Persön­
lichkeitsrecht beantragte Massnahmen gegen die Verwendung der Marke «501 » für 
Zigaretten wurden bisher von den jurassischen Gerichten abgelehnt. Heisst dies 
nun, dass für Jeans der Marke «501 » nicht mehr am Fernsehen geworben werden 
darf, da damit auch Werbewirkung für die gleichnamigen, aber einer anderen Grup­
pe gehörenden Tabakwaren erzielt wird? 

Sollte dieses Beispiel Schule machen, so wäre es für Grossverteiler ein leichtes, die 
Werbung für unerwünschte Markenprodukte zu behindern, indem gleichnamige 
Zigaretten oder gleichnamige Spirituosen ins Sortiment aufgenommen würden. 
Wegen des verbotenen« Image-Transfers» wäre damit ab sofort die Werbung für die 
ursprünglichen Markenprodukte in den elektronischen Medien untersagt. Diese 
Beispiele zeigen, dass das letzte Wort zu diesem Phänomen noch kaum gesprochen 
ist. 

Lucas David, Zürich 

Art. 28 i, 281 ZGB - «GEGENDARSTELLUNG AMWAY» 

- Der Richter kann im Verfahren nach Art. 281 ZGB den Text einer Gegendar­
stellung abändern, wenn dies nötig ist, um diesen den gesetzlichen Anforde­
rungen anzupassen. Der geänderte Text darf inhaltlich nicht über die Aussagen 
hinausgehen, die bereits im Text enthalten waren, der dem Medienunterneh­
men vorlag (E. 2b). 

- Können die Abänderungen vom Richter ohne weiteres vorgenommen werden, 
so muss er den vorgelegten Text den gesetzlichen Erfordernissen anpassen und 
darf die Klage nicht abweisen (E. 2c). 

- Sofern nicht besondere Umstände vorliegen, muss davon ausgegangen werden, 
dass derjenige, der eine Gegendarstellung verlangt, eine teilweise Gutheissung 
seiner Klage der vollständigen Abweisung vorzieht (E. 2d) . 

- Solange das massgebliche Prozessrecht es zulässt, kann auch der Kläger den 
Text der Gegendarstellung kürzen oder inhaltlich einschränken (E. 2e). 

- Dans une procedure selon l'art. 281 CC, Je juge peut modifier le texte d'une 
reponse lorsque cette mesure est necessaire pour que celui-ci reponde aux exi­
gences legales. Le contenu du texte modifie ne doit pas exceder les assertions 
deja contenues dans le texte soumis a l'entreprise de medias (consid. 2b). 

- Si les modifications peuvent immediatement etre apportees par le juge, celui-ci 
doit adapter Je texte aux exigences legales et non pas rejeter Ja demande (con­
sid. 2c). 

- A moins de circonstances particulieres, on doit presumer que celui qui 
demande un droit de reponse prefere une admission partielle au rejet total de 
son action (consid. 2d). 

- Autant que le droit de procedure applicable le permet, le demandeur peut ega­
lement abreger le texte de la reponse ou restreindre son contenu (consid. 2e). 
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Urteil der II. Zivilabteilung vom 13. Februar 1991 i.S. SRG gegen Amway 
(Schweiz) AG (Berufung; BGE 117 II !). 

Art. 28 ZGB - «BOYKOTTAUFRUF» 

- Der Schutz der Persönlichkeit umfasst auch die wirtschaftliche Betätigung und 
Entfaltung (E. 4.1). 

- Wer zu einem lnserateboykott aufruft, nimmt einen Vermögensschaden beim 
lnserateträger in Kauf und handelt eventualvorsätzlich (E. 4.2). 

- Zum Schadensnachweis (E. 4.3). 

- La protection de la personnalite comprend aussi l'activite et le developpement 
economiques (c. 4.1). 

- Celui qui incite au boycott publicitaire envisage un dommage patrimonial de 
/'editeur et agil avec dol eventuel (c. 4.2). 

- De la preuve du dommage (c. 4.3). 

Rechtskräftiges Urteil BezGer Baden vom 10. Mai 1989. 

Die Klägerin ist ein Zeitungsverlag, welcher die Tageszeitung X herausgibt. In 
dieser werden in unregelmässigen Abständen Beilagen veröffentlicht, wie z.B. am 
28. November 1986, als die Beilage «Auto im Wintern erschien. Einige Dutzend Un­
ternehmen der Autobranche liessen in dieser Beilage Inserate erscheinen. In der 
gleichen Ausgabe wurde ein Artikel über den Zwischenbericht einer Regionalpla­
nungsgruppe veröffentlicht und durch den Kommentar eines Redaktors ergänzt. 

Der Beklagte bezeichnet sich als engagierter Automobilist. Da er der Ansicht war, 
der Artikel mit Kommentar der Klägerin zeige einmal mehr die Automobilfeindlich­
keit der X, richtete er am 1. Dezember 1986 an verschiedene Inserenten der Beilage 
«Auto im Wintern sowie an einzelne Vertreter der Autobranche, u.a. an den Verwal­
tungsratspräsidenten W. der AMAG, ein Schreiben, worin er auf die angebliche 
Automobilfeindlichkeit der X-Redaktion hinwies. Als Schlussfolgerung schrieb er: 
«Eine koordinierte Aktion der Inserenten gegen die X-Politik «gegen das Auto zu 
schreiben, aber von Autoinseraten leben», wäre überfällig.» Dem Schreiben legte 
er eine Kopie des entsprechenden X-Artikels bei. 

Da die Klägerin glaubte, im ersten Quartal 1987 einen Rückgang ihrer Auto­
mobil-Inserate feststellen zu können, belangte sie den Beklagten mit Klage vom 
14. September 1987 auf Bezahlung von 10000 Franken. 

Das Gericht zieht in Erwägung: 

2. Die Klägerin leitet ihre Forderung aus einem Schreiben des Beklagten ab, 
welches an diverse Inserenten der X und Vertreter der Autobranche gerichtet war. 
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Zwischen den Parteien besteht keine vertragliche Bindung. Eine Haftung aus Ver­
trag steht deshalb von vornherein ausser Diskussion . 

Nach Ansicht der Klägerin wurde sie durch das Schreiben des Beklagten in ihrer 
Persönlichkeit verletzt. Ihre Klage auf Schadenersatz lässt den Schluss zu, dass sie 
sich bezüglich ihrer wirtschaftlichen Existenz bzw. ihres wirtschaftlichen Fortkom­
mens bedroht fühlt. Als Anspruchsgrundlage kommt sodann neben Art. 41 OR 
auch das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb (UWG) in Betracht. 

3. Voraussetzung einer Klage aus unlauterem Wettbewerb ist der Missbrauch des 
wirtschaftlichen Wettbewerbes. Das umfasst jedoch nur das beeinflusste Verhält­
nis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern (Art. 2) . Da 
zwischen den Parteien kein solches Verhältnis besteht, der Beklagte ist in keiner 
Art und Weise im Inserategeschäft tätig, kann das UWG nicht zur Anwendung ge­
langen. 

4. Es bleibt somit zu prüfen, ob die Klägerin ihre Schadenersatzforderung auf­
grund von Deliktshaftung durchsetzen kann. Art. 41 OR setzt voraus, dass die Klä­
gerin ihren Schaden, die widerrechtliche Handlung und das Verschulden des Be­
klagten sowie den adäquaten Kausalzusammenhang zwischen schädigender Hand­
lung und Schaden nachweist. 

4.1. Der Beklagte hat mit seinem Schreiben verschiedene Vertreter der Autobran­
che und Inserenten der Klägerin aufgefordert, bei der Klägerin keine Inserate mehr 
erscheinen zu lassen. Ein derartiges Vorgehen verletzt das Persönlichkeitsrecht der 
Klägerin. 

Der Schutz der Persönlichkeit nach Art. 28 ZGB umfasst auch die wirtschaftliche 
Betätigung und Entfaltung einer Person (Pedrazzini / Oberho/zer, Grundriss des 
Personenrechts, 2. Aufl. , Bern 1985, S. 132). Dies wird auch durch das Bundes­
gericht in ständiger Rechtsprechung bestätigt (vgl. z.B. BGE 86 II 376). Indem der 
Beklagte versuchte, Dritte zum Boykott der Klägerin zu verleiten, beschnitt er die 
Klägerin in ihrem Recht auf wirtschaftliche Entfaltung und verletzte ihre Persön­
lichkeit. 

Eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts ist grundsätzlich rechtswidrig, es sei 
denn, es bestehe ein Rechtfertigungsgrund (Oftinger / Stark, Schweizerisches Haft­
pflichtrecht, Bes. Teil, Bd. ll/1, 4. Aufl., Zürich 1987, § 16 N. 56). Ein Rechtferti­
gungsgrund könnte sich in casu allenfalls aus einem überwiegenden privaten Inter­
esse ergeben (Art. 28 Abs. 2 ZGB). Der Umstand, dass sich der Beklagte bei der Klä­
gerin kein Gehör verschaffen konnte (seine Leserbriefe wurden angeblich boykot­
tiert), rechtfertigt höchstens, dass der Beklagte auf andere Weise seine subjektive 
Meinung über die Einstellung der X-Redaktion zum Automobil äussert. Mit seiner 
Aufforderung zum Boykott ging er aber entschieden zu weit und verliess den Be­
reich des noch zu rechtfertigenden Verhaltens. Damit bleibt festzuhalten, dass der 
Beklagte die Persönlichkeit der Klägerin widerrechtlich verletzt hat. 

4.2. Der Beklagte verfasste seinen Brief in der Absicht, potentielle Inserenten der 
Autobranche vom zukünftigen Inserieren bei der Klägerin abzubringen. Er wollte 
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damit nicht direkt einen Vermögensschaden bei der Klägerin bewirken, nahm einen 
solchen aber in Kauf. Der Beklagte muss sich deshalb bezüglich des Verschuldens 
eventualvorsätzliches Handeln vorwerfen lassen. 

4.3. Hinsichtlich des Schadens macht die Klägerin folgendes geltend. Grundsätz­
lich seien die beiden Tageszeitungen X und Y miteinander vergleichbar. Ein gesamt­
schweizerischer Werbestreuplan umfasse in der Regel beide Medien, da sie sich gut 
ergänzen würden. Mit den beiden Zeitungen könne die gesamte Region abgedeckt 
werden. Die Inserenten von Audi, VW und Porsche hätten vor dem Schreiben des 
Beklagten beiden Zeitungen gleiche Inserataufträge erteilt. In den Monaten Dezem­
ber 1986 bis Februar 1987 habe die Klägerin insgesamt von den drei Firmen 27000 
mm weniger Werbeinserate erhalten. Bei einem Millimeterpreis von 0.93 Franken 
ergebe dies einen Einnahmeausfall von über 25 000 Franken. Unter Berücksichti­
gung des Abschlussrabattes von 26 Prozent belaufe sich der Ausfall immer noch auf 
18 600 Franken. Die Schadenersatzforderung sei deshalb ausgewiesen . 

In der Klageantwort macht der Beklagte geltend, die Klägerin habe den Schaden 
zu wenig substantiiert, worauf die Klägerin in ihrer Replik ein konkretes Beispiel 
herausgreift und näher erläutert (Es folgt die Beweiswürdigung, welche ergibt, dass 
zumindest die AMAG ihre Inserate bei der X vorübergehend sistierte). 

Bei deser Beweislage erachtet es das Gericht für erwiesen, dass der Klägerin ein 
Schaden im Umfang der eingeklagten Forderung entstanden ist. Eine noch detail­
liertere Substantiierung, wie vom Beklagten verlangt, ist der Klägerin nicht zumut­
bar. Mit dem Nachweis eines einzelnen Beispiels und der Bezifferung der ausgeblie­
benen Inserate hat sie den Schaden genügend substantiiert. Der Klägerin könnte 
auch nicht zum Nachteil gereichen, wenn sie die a usgebliebenen Inserate durch an­
dere «ersetzt» hätte. Denn es ist anzunehmen, dass sie solche «andere Inserate» bei 
Nichtausbleiben der AMAG-Inserate einfach zusätzlich untergebracht hätte. Von 
einem effektiven Ersatz und einer daraus ab leitbaren Schadensminderung könnte 
deshalb nicht gesprochen werden. 

4.4. Der adäquate Kausalzusammenhang wurde hinreichend durch die Aussagen 
der beiden Zeugen belegt. Der Inseratestopp und der damit verbundene Vermögens­
schaden der Klägerin wurde durch Herrn W. eindeutig aufgrund des Schreibens des 
Beklagten verfügt. 

4.5. Zusammenfassend hat der Beklagte der Klägerin durch eine widerrechtliche 
Handlung einen Vermögensschaden zugefügt, weshalb er gestützt auf Art. 41 OR 
schadenersatzpflichtig wird . 

5. Da der gesamte Schaden bereits durch den Anspruch aus Art. 41 OR abge­
deckt wird, erübrigt es sich zu prüfen, ob auch ein Anspruch aus Genugtuung be­
stehen würde. 
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VIII. Buchbesprechungen / Bibliographie 

INGRES, Institut für gewerblichen Rechtsschutz in Zürich (Hrsg.): Marke und 
Marketing. Schriften zum Medien- und Immaterialgüterrecht, Band 28, Verlag 
Stämpfli & Cie AG Bern, 544 Seiten, Preis Fr. 140.-/DM 165.-. 

Zum IO0jährigen Jubiläum des geltenden Markenschutzgesetzes der Schweiz und 
auf der Schwelle zur Gesetzesnovelle, welche voraussichtlich 1993 in Kraft treten 
wird, hat das ING RES diese Festschrift herausgegeben. Sie gilt der Ausrichtung des 
Markenrechts auf ein allgemein gefasstes Wettbewerbsrecht. Noch ist die geltende 
Fassung des Gesetzes von der Herkunftsfunktion geprägt. Wirtschaftlich gesehen 
wird aber schon jetzt die erfolgsversprechende Marke den Erfordernissen des Mar­
ketings entsprochen. Die 25 Beiträge zu diesem Thema gelten den marktwirtschaft­
lichen Wirkungskreisen der Marke, welche zunächst in ihrer Anwendung als Kenn­
zeichen (Lucas David), als Hausmarke im Verhältnis zur Firma (Patrick Trailer), als 
Formmarke (Magda Streuli) und als Kollektiv- und Garantiemarke (Walter R. 
Schluep) behandelt wird . Der Abschnitt über Marketing wird durch Christian Beiz 
mit einer Analyse der erfolgreichen Markenführung im vielfältigen Wettbewerbs­
leben eingeleitet. Die rechtlichen Aspekte der Holding- und der Gruppenmarke 
werden durch Prof. F. Dessemontet dargelegt und Egbert Wilms befasst sich mit 
den EG-Dienstleistungsrichtlinien im Zusammenhang mit der Dienstleistungshaf­
tung. Die im Entwurf zum neuen Gesetz vorgesehene Markenübertragung ohne 
Geschäftsbetrieb schreibt David Meisser der normativen Kraft des faktischen Mar­
ketings zu. 

Die wettbewerbliche Funktion neben der formellen Herkunftsfunktion der Mar­
ke ist schon in der bundesrätlichen Botschaft aus dem Jahr 1879 beschrieben wor­
den. Michael Ritscher knüpft an diese Doppelspurigkeit der Zielsetzung zwischen 
formellem und sachlichem Recht an, stellt aber fest, dass wegen des engen Marken­
begriffs faktische Marken, soweit diese eintragbar oder eingetragen sind, nur un­
vollständig durch das MSchG geschützt werden. Ob und inwiefern diese Lücke wett­
bewerbsrechtlich überbrückt werden könnte, untersucht Ritscher aufgrund der 
Rechtsprechung, befürwortet dann die Ausdehnung des Begriffes des markenmässi­
gen Gebrauchs auf die Verwendung von Marken in der Werbung. Obwohl in keinem 
markenrechtlichen Traktat die Begriffe der Unterscheidungskraft, des Freihaltebe­
dürfni sses und der Verkehrsdurchsetzung fehlen, versucht Jürg Müller unter Beizug 
der nicht immer klaren Rechtsprechung, diesen Begriffen etwas festere Konturen zu 
entnehmen. Er hegt die Hoffnung, dass das neue Gesetz Anlass bilden wird, diese 
Begriffe noch genauer zu fassen. Die Markenpiraterie ist leider ein weltumfassendes 
Phänomen. Jaques Guyet befasst sich mit der Bekämpfung der nachgemachten 
Marke de lege lata und de lege ferenda. Auch das Problem der Parallelimporte durf­
te in einer solchen Sammlung nicht übergangen werden . Wie Robert Briner fest­
stellt, ist dieses nicht endenwollende Thema für Gericht und Literatur ein Indiz 
dafür, dass das Problem fast nicht zu bewältigen ist. In seinem Beitrag versuchte er, 
sich mit dem Parallelimport dogmatisch auseinanderzusetzen. Dabei erweist sich 
die Fragestellung viel komplexer als man erwartet. Der Einzelfall kann nicht gelöst 
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werden, ohne dass eine subtile Interessenabwägung vorgenommen wird. Ein neuer 
Gesetzesartikel könnte kaum eine befriedigende Lösung bringen. Eine Bestimmung 
über die Erschöpfung würde nur ein weiteres Prinzip einführen, das bei konsequen­
ter Anwendung unbefriedigende Resultate hervorbrächte. Die durch Michael Rit­
scher befürwortete Erweiterung des markenmässigen Gebrauchs könnte nach Ro­
bert Briners Befürchtung die Problematik sogar ins Unermessliche ausweiten . 

Der Werbung ist ein weiterer Abschnitt gewidmet. Oscar A. Kambly befasst sich 
mit dem Image des Markenartikels und Jost Wirz analysiert das Bild der europäi­
schen Markenartikellandschaft. 

Dem praktizierenden Anwalt dürfte das Kapitel über den Rechtsschutz interessie­
ren. Alfred Briner zeigt die Aspekte des markenrechtlichen Prozesses auf. Dass der 
Rechtsschutz einer Marke jedoch nur zum Teil über das Markenschutzgesetz ge­
währleistet ist, weil der Beizug anderer Rechtsgrundlagen unumgänglich ist, um 
Markenzeichen adäquat zu schützen, veranlasst Martin J. Lutz und Christian Hilti 
dazu, den Rechtsschutz der Marke ausserhalb des Markenrechts vornehmlich durch 
das UWG darzulegen. Weitere Ergänzungen ergeben sich aus dem Firmenrecht, 
dem Namensrecht und dem Urheberrecht. Der Verwechslungsgefahr von Marken 
ist ein weiterer Beitrag von Eugen Brunner und Laura Hunziker gewidmet. Dieser 
Abschnitt über den Rechtsschutz wird durch die ernüchternde Feststellung von 
Prof. Manfred Rehbinder in «Demoskopie als Beweismittel im Markenrecht» abge­
schlossen, wonach Markenrechtsprozesse von erfahrenen Praktikern als Lotterie­
spiel bezeichnet werden. Er schneidet die heikle Frage an, ob Meinungsumfragen zu 
objektiveren Gerichtsentscheiden beitragen können. Bislang wird dieses Mittel zur 
Klärung der Verhältnisse kaum genutzt. Es liesse sich nicht rechtfertigen, die De­
moskopie als nicht geeignetes Beweismittel zu disqualifizieren. Neueste Methoden 
bei direkter Befragung des Kunden dürften zu genaueren Ergebnissen führen, aller­
dings müsste das Umfrageergebnis beweiswertmässig relevant sein, weil der Richter 
geneigt ist, die Verwechslungsgefahr für eine Rechtsfrage und nicht für eine Tat­
frage zu behandeln . 

Der letzte Abschnitt dieser Sammlung ist den internationalen Beziehungen ge­
widmet, dem PVÜ (Martin W. Metz), dem Madrider Markenabkommen für die 
internationale Eintragung von Marken (Gerd F. Kunze) und der wettbewerbsrecht­
li chen Beurteilung des Franchising in der EG (Theo Bodewig) . 

Diese Sammlung wird durch einen ausserordentlich nützlichen Anhang ergänzt: 
Daniel Alder gibt einen Überblick über 600 Gerichtsurteile, die er nach drei Ge­
sichtspunkten ordnet: nach Markenbezeichnung, nach Stichworten und nach Ge­
setzesbestimmungen. In einem anschliesseoden Bildteil werden einzelne Marken in 
ihrer Entwicklungsgeschichte und im Zusammenhang mit den Marktgeschehnissen 
abgebildet und erläutert. 

Alle die in dieser Sammlung behandelten Themen sind höchst aktuell und hilf­
reich für die Lösung der anstehenden Fragen. Vielfach warten sie noch darauf, in 
der Praxis und in der Geset zgeb ung geklärt zu werden . 

Christian Englert 
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Ernst Rene, Die vorsorglichen Massnahmen im Wettbewerbs- und Immaterialgüter­
recht, Zürcher Studien zum Verfahrensrecht, Band 100, Schulthess Polygraphi­
scher Verlag Zürich, 1992 XXX, 189 Seiten, broschiert, Fr. 42.-. 

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit folgenden Problemen auseinander: Die Fra­
ge, ob und inwieweit die vorsorglichen Massnahmen durch das Bundesrecht, inwie­
weit durch das kantonale Recht geregelt sind . Was sind vorso rgliche Massnahmen? 
Was soll mit diesen erreicht bzw. bezweckt werden? Welches sind die Voraussetzun­
gen der vorsorglichen Massnahmen? Wie sieht der zulässige Inhalt vorsorglicher 
Massnahmen aus? 

Neben einer Beschreibung des Verfahrens zum Erlass von vorsorglichen Mass­
nahmen findet man auch besondere Ausführungen zu den superprovisorischen 
Massnahmen, den Schutzschriften sowie zur Problematik der vorsorglichen Mass­
nahmen bei !PR-Sachverhalten. 

Zenhäusern Urs, Der internationale Lizenzvertrag, Universitätsverlag Freiburg, 
Schweiz, 1991 XXVIII-28, 260 Seiten, broschiert, Fr. 56.-. 

Diese Freiburger Dissertation befasst sich zunächst mit den materialrechtlichen 
Grundlagen des Lizenzvertrages und gibt eine Überdurchsicht über dessen Behand­
lung in den wichtigsten Rechtsordnungen Europas und im Recht der USA. Dann be­
schäftigt sie sich eingehend mit den internationalen privatrechtlichen Aspekten des 
Lizenzvertrages und der einschlägigen Regelung im schweizerischen IPRG. Aus­
führlich dargestellt werden schliesslich die für den Lizenzvertrag besonders relevan­
ten Kartellvorschriften und die Möglichkeiten ihrer Anwendung durch den schwei­
zerischen Richter im Rahmen einer Sonderanknüpfung nach Art. 19 IPRG. 

«Me/anges Paul Piotet» (Fac. de droit de Lausanne; Ed. Stämpfli, Berne, 1990): 

- Fran~ois Dessemontet, «La notion d'invention dependante en droit des brevets» 
(p. 238 a 245); 

- Bernard Dutoit, «L'opposabilite des contrats de distribution selective au x tiers en 
Suisse, en France et en Republique federale d'Allemagne» (p. 409 a 424). 
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Das Wettbewerbsverhältnis im neuen UWG 

(Bundesrichter Hans Peter Walter, Lausanne) 

/. 

1.- Auf Heraklit geht zurück, dass der Streit der Vater alle r Dinge. Im Wettstreit 
wird die Konkurrenz um den angestrebten Erfolg ausgetragen, häufig gar um das Da­
se in gerungen. Er ist Wettbewerb zum Sieg, Kampf um Lebensgrundl agen, Ansehen, 
Macht oder Gunst. Wettbewerb und Konkurrenz sind dem we ltli chen Sein un ab­
wendbar beigegeben und daher Gestaltungsfaktoren jeder irdi schen Entfaltung 1. 

Ausgetragener Wettbewerb lässt Sieger und Besiegte zurück. Der Erfolg des einen 
misst sich am Misserfolg des andern. Im frei en Spiel der Kräfte schwingt der Stärke­
re obenaus. Der Erfo lg wird hier zu e iner Frage der Macht, wettbewerbliches Streben 
sch ie lt mit Vorliebe nach dem sich willig anbi etenden Machtmissbrauch. 

Spätestens mit den Gedanken der Aufklärung hat die Macht - im Gegensatz zur 
Autorität - im demokratischen Rechtsstaatsverständnis die Rechtfertigung als sozia­
les Ordnungselement eingebüsst. Die ungezügelte postestas hatte der Verhaltensregel 
zu weichen , im sozialen und politischen Zusammenwirken der Rechtsregel, im ge­
se lligen Widerstreit der Spielregel. Die Krone des Erfolgs bleibt seither versagt -
oder so llte es jedenfall s ble iben -, wo im vorangegange nen Wettbewerb das Gebot 
des normgerechten Verhaltens missachtet worden ist. 

2.- Wirtschaftlicher Wettbewerb ist Konkurrenz im gewinngerichteten Lei­
stun gsaustausch zur Befriedi gung menschlicher Bedürfnisse2. Als wirtschaftliche 
Wettbewerbshandlung erscheint somit jedes Verhalten, welches mitte lbar oder un­
mittelbar auf ei nen so lchen Leistungsaustausch gerichtet ist und dergestalt äusserlich 
in Erschein un g tritt3. Eine Konkurrenzhandlun g ste llt solches Verhalten dar, wenn 
der Vertragsschluss letzt lich zu Lasten eines Mitbewerbers angestrebt wird , die Ab­
nehmer oder Nac hfrager daher gezie lt beeinflusst werden soll en, einem bestimmten 
Angebot aus dem Fächer den Vorzug zu geben . Die Konkurrenzsituation führt damit 
zum Begriff des Wettbewerbsverhältnisses. Es liegt immer (aber nur dann) vor, wenn 
zwei oder mehrere Bewerber sich auf ei nem bestimmten Markt um Geschäftsab­
schlüsse bemühen und sich deshalb in ihrem Verhalten einseitig oder wechselseitig 

1 TROLLER, Immaterial güterrecht , 3. Au ll , Band II , S. 908 
KUMMER , Anwendungsbere ich und Schut zgut der privatrechtlichen Rechtssätze gegen unlau­
teren und gegen freiheit sbeschränkenden Wettbewerb, S. 3 ff.; SCHLUEP, Wirtschaftsrecht: We­
sen, Aufbau, Merkmale, Formen und Ste llung im Rechtssystem, in: Zum Wirtschaftsrecht, S. 6; 
vgl. zum Detinitionenstreit BAUMBACH/HEFERMEHL, Wettbewerbsrecht , 16. Aufl ., A ll ge­
meine Grund lagen N 6 

.1 KUMMER. a.a.O. , S. 13 ff. ; zum Diskuss ionsstand in Deutsch land BAUMBACH/HEFER­
MEHL, a.a.O. 
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beeinflussen oder zu beeinflussen suchen4 . In diesem Sinne besteht ein Wettbe­
werbsverhältnis ausschliesslich zwischen Mitbewerbern5. 

Innerhalb der Gesamtwirtschaft als umfassendem Markt des gewinngerichteten 
Leistungsaustauschs lassen sich nach der hier vertretenen Auffassung verschieden­
artige Beziehungen feststellen, die sich etwa wie folgt gliedern lassen: 

- horizontale Marktverhältnisse zwischen Mitbewerbern auf der Angebots- oder 
der Nachfrageseite, nach der hier verwendeten Terminologie Wettbewerbs­
oder Konkurrenzverhältnisse; 

- vertikale Marktverhältnisse zwischen Anbietern und Nachfragern oder Abneh­
mern, nach der hier verwendeten Terminologie Austausch- oder Stufenverhält­
nisse; 

- diagonale Marktverhältnisse zwischen Teilnehmern an verschiedenen Märkten. 
Entsprechend lassen sich horizontale , vertikale und diagonale Wettbewerbshand­

lungen unterscheiden. Horizontale Handlungen auf der Angebotsseite sind darauf 
ausgelegt , den Absatz eines Wettbewerbers zuungunsten der Konkurrenz zu fördern, 
beispielsweise im Buhlen der Putzmittelfabrikanten um die Gunst der Hausfrau. Ver­
tikale Handlungen sind ebenfalls auf Absatz ausgelegt, allerdings nicht zu Lasten 
eines Mitbewerbers , sondern zu Lasten des Annahmewiderstandes des Abnehmers. 
[hr primäres Ziel liegt nicht darin , die behauptete Überlegenheit des eigenen Ange­
bots gegenüber Konkurrenzofferten auszuspielen, sondern darin, den unschlüssigen 
Abnehmer zum Leistungsaustausch zu bewegen. Darunter fallen beispielsweise Wer­
bemassnahmen im Monopolbereich. Diagonale Wettbewerbshandlungen schliesslich 
sind ambivalent und in ihren Auswirkungen nicht einheitlich zu erfassen . Zu nennen 
sind etwa Vorkehren, den Konkurrenten aus einem Drittmarkt zu verdrängen, um ihm 
damit die Möglichkeit zu nehmen , die dort erzielten Gewinne auf dem selbst bean­
spruchten Markt wettbewerbswirksam einzusetzen (mittelbare horizontale Wett­
bewerbshandlung), vor allem aber die schmarotzerische Ausbeutung fremden Rufs , 
namentlich der berühmten Marke für andersartige Waren. Dabei versteht sich von 
selbst, dass die drei Handlungsarten sich weitgehend beliebig kombinieren lassen, 
eine einheitliche Wettbewerbsmassnahme auch in einer «konzertierten Aktion» hori­
zontaler, vertikaler und diagonaler Vorkehren bestehen kann. 

II. 

3.- Wer immer am Markt teilnimmt, wird in irgendeiner Form in den Wettbewerb 
miteinbezogen und steht nach geschlagener Schlacht auf der Seite des Siegers oder 
des Verlierers. Ein Staat mit grundsätzlich freiheitlicher Wirtschaftsverfassung hat 
diese Auseinandersetzung zu dulden, Wettbewerb als wirtschaftsrechtliches Organi­
sationsprinzip seiner ethischen Grundordnung gar begriffsnotwenig vorauszusetzen6. 

Anderseits obliegt ihm auch, die zahllosen wirtschaftlichen Tätigkeiten im Rahmen 

4 BAUMBACH/HEFERMEHL, a.a.O., N 9 
s TROLLER, a .a.O. , S. 919 
6 SCHLUEP, Über das innere System des neuen schweizerischen Wettbewerbsrechts, in: Freiheit 

und Zwang, FS für Hans Giger, S. 561 ff., 587 



171 

des Gesamtprozesses zu organisieren, sie ziel bezogen aufeinander abzustimmen. Die 
Antinomie von Freiheit und Gerechtigkeit wie die Erkenntnis, dass soziale Gerech­
tigkeit sich letztlich nur durch Freiheitsbeschränkungen verwirklichen lässt, rufen 
daher einer staatlichen Wettbewerbsordnung, geprägt durch ein Werturteil in Abwä­
gung der widerstreitenden Interessen 7. Der Begriff der Marktwirtschaft erheischt da­
bei als Grundprinzip eine möglichst allgemeine und uneingeschränkte Wettbewerbs­
chance. So wenig wie der Revolution ziemt dem Wettbewerb , die eigenen Kinder zu 
fressen . 

Wettbewerb zu gewährleisten hei sst einerseits , ihn zu erhalten. Markt ohne Wett­
bewerb steht im Widerspruch zu einer freiheitlichen Wirtschaftsverfassung. Die 
Wirksamkeit des Wettbewerbs aber wird naturgemäss durch Machteinflüsse ge­
schmälert. Es gilt daher, Machtmissbräuchen zu begegnen, wozu nach dem traditio­
nellen Verständnis des Wettbewerbsrechts vorab die Gesetzgebung über die Kartelle 
und die Preisüberwachung berufen ist8. Auf diese Ordnungen ist im Rahmen der vor­
liegenden Ausführungen nicht weiter einzugehen. 

Die Wirksamkeit des wirtschaftlichen Wettbewerbs hängt anderseits nicht bloss 
von seinem Bestand , sondern ebenso von seiner Funktionsfähigkeit ab. Das Markt­
geschehen hat Spielregeln zu beachten, die dafür Sorge tragen, dass der Lei stungs­
austausch sich für jeden Teilnehmer in einem fairen Verfahren verwirklichen kann . 
Erforderlich sind Transparenz und Loyalität. Wirksam, unverfäl scht oder lauter ist 
daher der Wettbewerb bloss, wenn erstens die Leistung der Anpreisung entspricht, 
zweitens der Wettbewerber nicht gehemmt ist, seine Leistung anzubieten , und drit­
tens der Nachfrager nicht durch leistungsfremde Faktoren in seinem Abnahmeent­
scheid sachwidrig beeinflusst wird9. Dieser Gewähr dienen zur Hauptsache die Vor­
schriften gegen den unlauteren Wettbewerb, wobei allerdings darauf hinzuweisen ist, 
dass sich nach zeitgemässem Verständnis des Wettbewerbsrechts dessen verschiede­
nen Regelungsbereiche auch überschneiden. 

4.- Zu fragen ist nach dem Schutzobjekt der Lauterkeitsvorschriften. Zwar hat 
dem Bundesgericht seine noch zu Beginn dieses Jahrhunderts geübte Auffassung, 
der Zweck der Normen gegen unlauteren Wettbewerb liege allein im Schutz des Per­
sönlichkeitsrechts des Wettbewerbers auf Achtung und Geltung seiner wirtschaftli­
chen Persönlichkeit, von Josef Kohler, dem vielleicht letzten Universaljuristen unse­
rer Zeit, das Lob eingetragen, das hervorragendste Gericht des Kontinents zu sein 1°, 

doch rückte bereits der Gesetzgeber von 1943 von diesem rein individualrechtlichen 
Verständnis des Lauterkeitsrechts zugunsten einer sozialrechtlichen Ausgestaltung 
ab, und zog er neben dem Mitbewerber auch die übrigen Marktbeteiligten und 
namentlich die Allgemeinheit in den Schutzbereich seines UWG ein11 • In sachge-

SCHLUEP, FS Giger, S. 582 
KUMMER, a.a .O. , S. 120 ff. ; BAUDENBACHER, Zusammenhänge zwischen Recht des unlau­
teren Wettbewerbs und Kartellrech t, ZBJV 119/1983 , S. 161 ff.; SCHLUEP, «Wirksamer Wett­
bewerb» Schlüsselbegriff des neuen schweizerischen Wettbewerbsrechts, S. 43 ff. 

9 TROLLER, a.a.O., S. 910 
10 KOHLER, Der unlautere Wettbewerb , Widmung 
11 Botschaft UWG 1943, BBI 1942 674; Botschaft UWG 1986, BBl 19831 1 1038 
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rechter Fortführung dieser Normfunktion hat sich die Auffassung gefestigt, der Lau­
terkeitsschutz sei wirtschaftspolitisch nicht neutral zu halten , sondern funktional zu 
verstehen und in den Dienst eines funktionierenden Wettbewerbs schlechthin zu stel­
len. Mithin sei eine Wettbewerbshandlung stets dann unlauter, wenn durch sie der 
Wettbewerb als solcher gefährdet oder die von ihm erwarteten Ergebnisse vereitelt 
würden 12. Unlauterer Wettbewerb ist daher zeitgemäss auch unter den Tatbeständen 
der Institutsgarantie und des Institutsmissbrauchs zu erfassen 13. Im Lichte dieser 
Entwicklung sind die Wettbewerbsgesetze im modernen Verständnis zu umfassenden 
Marktgesetzen geworden. Dies gilt auch für das neue schweizerische UWG und folgt 
bereits aus dessen Zweckbestimmung in Art. 1. 

Ist nach dieser funktionalen Betrachtungsweise Schutzobjekt der Lauterkeitsvor­
schriften nicht mehr allein der Wettbewerbsbeteiligte oder Wettbewerbsbetroffene, 
sondern unmittelbar der Wettbewerb als solcher, ergeben sich daraus namentlich die 
folgenden Schlüssel4: 

- Wettbewerbsbehinderungen können auch dann unlauter sein, wenn sie sich 
nicht konkurrenzbezogen gegen die Mitbewerber oder austauschbezogen ge­
gen die Nachfrager und Abnehmer richten, sondern Funktion oder Bestand des 
freien Marktes beeinflussen. Zu erwähnen sind etwa systematische Verkäufe 
unter Einstandspreis oder Nachfragemachtmissbräuche. 

- Verfälschungen des Wettbewerbs und damit des Marktes können weitgehend 
beliebigen Ursprungs sein , die Unlauterkeit des Handelns ist nicht an die Be­
teiligung an einem beeinflussten Konkurrenz- oder Austauschverhältnis ge­
bunden. 

- Das Lauterkeitsgebot als Institutsgarantie schützt nicht nur vor unzulässiger 
Beeinflussung einer Marktstellung, sondern positiv auch die Transparenz des 
Wettbewerbs. Es lässt damit Vorkehren ausdrücklich zu, die mit Vorliebe unter 
dem Deckmantel des Konkurrentenschutzes als unzulässige Beeinträchtigun­
gen ausgegeben werden , so beispielsweise die loyale vergleichende Werbung. 

lll. 

5.- Aus dem Verständnis des UWG als Marktgesetz beantwortet sich die Frage 
gleichsam von selbst, ob unlautere Wettbewerbshandlungen nur innerhalb eines 
Wettbewerbsverhältnisses begangen werden können. Zwar ist das unverfälschte 
Wettbewerbsverhältnis unverändert Schutzgut der gesetzlichen Normen, jedoch 
nicht das einzige, sondern bloss eines unter vielen innerhalb der umfassend ge-

12 Botschaft UWG 1986, BBI 1983 II 1037 mit zahlreichen Hinweisen; BAUDENBACHER, Zu­
sammenhänge, a.a.O.; derselbe, Das neue Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 
19. Dezember 1986, Recht 1988, S. 73 ff.; derselbe, Schwerpunkte der schweizerischen UWG­
Reform, in: Das UWG auf neuer Grundlage, S. 15; SCHLUEP, in Schürmann/Schluep, KG + 
PüG, S. 344 

13 BAUDENBACHER, Zusammenhänge, a.a.O., S. 166 
14 siehe zu weiteren Konsequenzen namentlich auch BAUDENBACHER, Schwerpunkte, a.a.O., S. 

18 mit weiteren Hinwe isen 
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schützten Marktverhältni sse . Mit andern Worten ist das normwidrige Handeln in 
einem Wettbewerbsverhältni s nach wie vor hinreichende, nicht mehr aber notwendi­
ge Voraussetzung unlauteren Wettbewerbs. Der Gesetzgeber hat sich klar und für den 
Rechtsanwender verbindlich auf dieses Regelungsprinzip festge legt15_ 

Das Postulat einer Ausweitung des Anwendungsbereichs der Bestimmungen ge­
gen unlauteren Wettbewerb ist, wie erwähnt, nicht neu. Bere its unter der Herrschaft 
des UWG 1943 war mit dem Einbezug des Konsumentenschutzes das rein horizon­
tale Wettbewerbsverständnis verlassen und dem gesetzlichen Schutz ebenfa ll s das 
vertikale Marktverhältnis , das Austauschverhältnis unterste llt worden. Zu erinnern 
ist in diesem Zusammenhang etwa an das Klagerecht der Kon sumenten und ihrer 
Verbände (Art . 2 Abs. 2 und 3, Art. 13 aUWG), an den wettbewerbs- und damit auch 
strafrechtlichen Schutz der Formvorschriften des Abzahlungsvertrags (Art. 1 Abs. 2 
lit. i in Verbindung mit Art. 13 lit. h aUWG) oder an die Pflicht zur Preisbekanntga­
be (Art. 20a ff. aUWG). Darüberhinaus ist in der Literatur bereits zum aUWG mit 
Nachruck geltend gemacht worden , das Wettbewerbsverhä ltni s sei unbrauchbare 
Voraussetzung für den Zugriff des Wettbewerbsgesetzes , «weil es zu verfehlten Ein­
engungen führt, quer über mehrere Wirtschafts stufen hinlaufenden Wettbewerbs­
handlungen nur erzwungen beikommt und den wettbewerbsrechtlichen Schutz e iner 
Reihe von Sachverhalten entzieht, die indessen ausschliess lich Wettbewerbsinteres­
sen betreffen (wie beispielswei se die Verwendung einer berühmten Marke für an­
dersartige Waren) 16». Die Anregungen gingen im wesentlichen dahin, nicht am Wett­
bewerbsverhältni s, sondern an der Wettbewerbshandlung anzuknüpfen , um Lauter­
keit auch dort zu gewährleisten, wo nicht um den nämlichen Kunden geworben 
wird' 7_ Diskutiert wurde von jeher auch die Frage, ob und inwieweit ausserha lb eines 
Wettbewerbsverhältni sses stehende Dritte zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden 
können 18. Aus dem politi schen Bereich ist in diesem Z usammenhang namentlich das 

1s Botschaft UWG 1986, BBI 1983 II 1060; TROLLER, a.a.O., S. 919; DAVID, Schweizeri sches 
Wettbewerbsrecht , S. 29; BAUDENBACHER, Schwerpunkte, a .a .O ., S . 15 ; derselbe. recht 
1988, S. 76; SACK. Probleme des neuen schweizerischen UWG im Vergleich mit dem deutsc hen 
UWG, in : Das UWG auf neuer Grundlage , S. 120: MARTI N-ACHARD , La loi federa le contre Ja 
concurrence deloya le du 19 decembre 1986 (LCD), S. 37 ff; derselbe, La concurrence et !es 
ti ers, SJ 199 1, S. 33 ff. ; HILTI, Zum Anwendungsbereich des neuen Bundesgesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb (UWG), SJZ 85/1989, S. 129 ff.; HOTZ, Zur Bedeutung des Bundesge­
setzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) für die Massenmedien, SJZ 86/1990, S. 26 ff.; 
CHERPJLLOD, L'applicati on de la lo i contre la concurrence de loyale aux journalistes, Resume 
de Ja Conference du 28 janvie r 1992, presente a l'Associa ti on sui sse pour le dro it d'auteur et des 
medias; ZÄCH, Das UWG und die Medien - Pl ädoyer für besondere Anforderungen an die jour­
nali sti sche Sorgfalt , Vortrag vom 28. Januar 1992 vor der Schweizeri schen Vereinigung für Ur­
heber- und Medienrecht. 

16 KUMMER, a.a.0., S. 1 
17 KUMMER, a.a.O., passim; HEFERM EHL, Das Prokrustesbett «Wettbewerbsverhältni s», in: 

Recht und Wirtschaft heute, FS für Max Kummer, S. 345 ff. ; KNÖPFLE, Zu m Erforde rni s e ines 
Wettbewerbsverhältni sses bei der Anwendung des UWG, UFITA 93/1982, S. 25 ff.; zu m Ge­
samten auch BAUMBACH/HEFERMEHL, Ein le itung N 2 14 ff. 

18 GERMANN, Unlauterer Wettbewerb, S. 348 ff.; VO N BÜRE N, Kommentar zum Bundesgesetz 
über den unlau tere n Wettbewerb , S. 17 ff. ; TROLLER, a.a.O .. 2. Aufl. , S. 1037 ff. ; SCHLUEP, 
Über Kritik im wirtschaftli chen Wettbewerb, in: Homo Creator, FS für Alois Trailer, S. 153 f.; 
HEYDEN . Verg le ichender Warentest und unlauterer Wettbewerb , Di ss . Zürich 1970, S. 75 ff. 
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Postulat Rohner aus dem Jahre 1968 zu erwähnen, welches einen verstärkten Schutz 
vor wirtschaftlichen Schäden verlangte, die auf unrichtige Angaben in Warentests 
zurückzuführen sind, wobei insbesondere auch die am Wettbewerb nicht beteiligten 
Drittschädiger erfasst werden sollten 19_ De lege lata stand die bundesgerichtliche 
Rechtsprechung unter der Herrschaft des UWG 1943 allerdings stets auf dem Stand­
punkt, unlauterer Wettbewerb setze - ausserhalb des reinen Konsumentenschutzes -
ein Wettbewerbsverhältnis oder mindestens den Anschein eines solchen voraus, es 
sei denn, der Gesetzgeber selbst habe in einzelnen Tatbeständen eine mögliche Dritt­
täterschaft vorgesehen20. Dabei verstand das Gericht den Begriff des Wettbewerbs­
verhältnisses in einem recht weiten Sinn und nahm es beispielsweise auch zwischen 
Anbietern verschiedener Wirtschaftsstufen oder zwischen unmittelbaren und mittel­
baren Anbietern (Fachmesse) an21_ Vom Wettbewerbsrecht ausgenommen blieben 
weiter nur selbständige Dritthandlungen , nicht aber auch solche, welche in den For­
men der Teilnahme gemeinsam mit einem Bewerber begangen wurden22. 

6.- Mit dem Inkrafttreten des geltenden Gesetzes war diese Einschränkung auf­
zugeben und Schutz auch ausserhalb eines Wettbewerbsverhältnisses zu gewähren. 
Die I. Zivilabteilung des Bundesgerichts, in deren Zuständigkeitsbereich die Beur­
teilung wettbewerbsrechtlicher Zivilstreitigkeiten fällt, hat erstmals in einem Ent­
scheid vom 5. Juli 1990, allerdings bloss in einem obiter dictum, festgehalten , die 
Frage, ob zwischen den Parteien ein Wettbewerbsverhältnis bestehe, stelle sich nicht 
mehr23_ Wesentlich grössere Resonanz fand ein Entscheid des Kassationshofs in 
Strafsachen vom 18. März 1991, wonach sich auch der Nichtkonkurrent strafbar 
macht, wenn er vorsätzlich andere, ihre Waren, Werke, Leistungen, deren Preise oder 
ihre Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende 
Äusserungen herabsetzt. Im zu beurteilenden Fall (Bernina) ging es um die Verurtei­
lung eines Medien-Berichterstatters24. Aus demselben Grund hatte sich ein NZZ­
Wirtschaftsredaktor vor der Zürcher Bezirksanwaltschaft dem Vorwurf zu stellen, im 
Zusammenhang mit dem Geschäftsgebaren eines Financiers unrichtige Tatsachen 
verbreitet zu haben. 

Diese Auffassung ist die wohl unausweichliche und richtige Schlussfolgerung aus 
der Entwicklung des UWG zu einem umfassenden Marktgesetz. Sie hat mindestens 
im deutschen Gesetzestext ihren klaren Niederschlag gefunden, indem Art. 2 UWG 
nicht bloss das Geschäftsgebaren , sondern generell jedes marktorientierte Verhalten 
dem Lauterkeitsgebot unterstellt. Damit aber werden wettbewerbsrechtlich eine 
Vielzahl von Sachverhalten erfasst, welche nach der bisherigen Ordnung und der da-

19 Botschaft UWG 1986, BBl 1983111013 
20 BGE 92 IV 38; 108 11 329 E. 3; 109 11 485 E. 3 
21 BGE 114 11 109 
22 BGE 82 II 546 E. 1; vgl. auch TROLLER, a.a.O. , 2. Aufl., S. 1037 ff. , welcher Autor ein Dritt­

handeln bei wettbewerbsbezogener Finalität bereits dem aUWG unterstellte; zur strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit für Handlungen im Geschäftsbereich einer Unternehmung siehe BGE 90 IV 
47 E. 2 und 92 IV 40 

23 BGE 116 II 470 E. 4a 
24 BGE I 17 IV 193 
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zu geübten Rechtsprechung davon ausgenommen waren. Als Beispiele seien ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit stichwortartig erwähnt25: 

- Warentests, 
- Finanzanalysen, 
- Restaurant- und Hotelführer, 
- Preisvergleichslisten von Verbraucherverbänden, 
- Beeinträchtigungen oder Ausbeutungen bekannter Marken, Handelsnamen 

oder Herkunftsangaben durch Nichtkonkurrenten, 
- Übernahme fremder Leistungen ausserhalb eines Konkurrenzverhältnisses, 
- Rezensionen und Kunstkritiken , 
- wissenschaftliche Studien. 

IV 

7 .- Soweit ersichtlich besteht in der gegenwärtigen Diskussion weitestgehende 
Einigkeit darüber, dass der Anwendungsbereich des UWG im beschriebenen Sinn er­
weitert worden ist. «Quelques troubles dans !es esprits26» scheint dagegen die Frage 
verursacht zu haben, wann eine bestimmte Vorkehr, namentlich ausserhalb eines 
Wettbewerbsverhältnisses, unter den Schutzbereich des Gesetzes fällt , das heisst wo 
die Grenze zwischen dem zulässigen und dem rechtswidrigen Verhalten zu ziehen 
ist. 

8.- Eine erste Einschränkung bringt das Erfordernis des Marktbezugs nach Art. 2 
UWG. Danach kann unlauterer Wettbewerb nur in einer Verhaltensweise liegen, wel­
che das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abneh­
mern beeinflusst - oder präziser gesagt, zu beeinflussen geeignet ist. Das Verhalten 
muss mit andern Worten wirtschaftlich relevant sein. Gefordert ist die gewisse oder 
mögliche Auswirkung auf ein Marktverhältnis, wobei unter den «Abnehmern» nicht 
nur die Letztverbraucher zu verstehen sind, sondern die vorgelagerten Wirtschafts­
stufen miterfasst werden . Damit lässt sich auch quer über mehrere Wirtschaftsstufen 
hinauslaufenden unlauteren Wettbewerbshandlungen beikommen27. 

Der Marktbezug beschränkt den Anwendungsbereich des Gesetzes unverändert 
auf den wirtschaftlichen Wettbewerb. Die ideale, gesellige, sportliche oder politische 
Auseinandersetzung bleibt davon unberührt. Unlauterkeiten bei der Mitgliederwer­
bung idealer Vereinigungen, in der politischen Willensbildung oder im sportlichen 
Wettkampf erfasst das UWG unverändert nicht 28. 

25 SACK, a.a.O., S. 121 ; TROLLER, a.a.O., 3. Aufl., S. 918; ALTENPOHL, Verhindert das neue 
UWG die Medienkritik am Wirtschaftsgeschehen? NZZ Nr. 14 vom 18./19. Januar 1992, S. 33/4 

26 MARTIN-ACHARD, SJ 1991 , S. 33 
27 Botschaft UWG 1986, BB 1 1983 II 1061 
28 DAVID, a.a.O., S. 29; differenzierter mit Blick auf den wirtschaftlich bedeutsamen Sportbetrieb; 

CHERPILLOD, a.a.O., S. 8 
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Nach einer in der Lite ratur verbre ite ten Auffassung soll privates Handeln dem Er­
fordernis der Marktrelevanz generell ni cht genügen29. Die Aussage e rscheint in die­
ser Form zu absolut. Der Handlungsbegriff umfasst Ausführung und Erfolg. Bloss 
wenn beides sich auf den Privatbereich beschränkt, fehlt der Marktbezug und damit 
die wettbewerbsrechtliche Anknüpfung30. Wer daher mit Blick auf einen eigenen 
Kaufsentschluss Preisvergleiche anstellt , handelt auch dann ni cht wettbewerbswid­
ri g, wenn die Vergleiche auf unri chti ge n Grundlagen beruhen. Dies ist an sich eine 
Selbstverständlichkeit. Gleiches gilt für den Leistun gsschutz nach Art. 5 UWG. Ent­
sprechend einem allgemeinen Grundsatz des Immateria lgüterrechts stellt die rein 
private Übernahme fremder Leistung im allgemeinen keine rechtswidrige Verwer­
tung dar; e ine solche li egt vie lmehr nur in der gewerblichen Anwend un g31• Dagegen 
dürfte aber die treu widrige Äusserung dem Wettbewerbsrecht auch dann ni cht ent­
gehen, wenn sie zwar im privaten Kreis erfolgt, sich indessen in Marktbeziehungen 
auswirkt oder auszuwirken gee ignet ist. Wer beispielsweise e in bes timmtes Wasch­
pulver wahrheitswidrig a ls gifti g ausg ibt, erfüllt objektiv den Tatbestand des unl au­
teren Wettbewerbs, unbesehen darum, ob die Äusserung im Kreise von Hausfrauen 
in der Wasc hküche oder in einer breiteren Öffentlichkeit erfol gt. Dabei kann für die 
Tatbestandsmäss igkeit auch ni cht auf die möglicherweise geringen Auswirkungen 
private r Äusserungen in einem geografisch weit verbreiteten und umsatzmässig be­
deutenden Markt ankommen. Weit gespannte Wettbewerbsverhältn isse geniessen 
keinen geringeren Schutz a ls lokal begrenzte. Dass aber eine Äusserung unter Haus­
frauen über das Geschäftsgebaren eines zwe ier dörfli cher Konkurrenten, etwa eines 
Ladeninhabers , den Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs erfüll en kann, dürfte un­
bestritten sein. Nichts anderes so llte ge lten, wenn die Äusserung sich gegen einen 
landes- oder gar weltwe it agierenden Bewerber richtet. 

Weiter ist die Auffassung abzu lehnen, ein re in pri vates und vom Wettbewerbs­
recht nicht e rfasstes Verhalten li ege ebenfall s vor, wenn es ohne Auswirkungen auf 
eine hori zonta le Konkurrenzs ituati on ble ibe. Edmond Martin-AchardJ2 nannte den 
Fa ll , dass sich in e inem konkreten Austauschverhältnis der Verkäufer zwar illoyal 
verh alte, se in Verhalten aber die Konkurren z nicht interess iere. Diese Auslegung 
dürfte der Bedeutung und den Zielsetzungen eines umfassenden Marktgesetzes nicht 
gerecht werden. 

9.- Geht es um marktre levante Äusserungen, fallen sie nach der hi er vertretenen 
Auffassung unbesehen ihres Urhebers stets unter den Anwendungsbereich des UWG 
und bleibt einzig zu prüfen, ob sie auch dessen Schutzbereich beschlagen, we lcher 
se inersei ts durch den Begriff der Unlauterkeit a ls Erscheinungsform der Widerrecht­
li chke it bes timmt wird. Nach dem Gesagten ist daher von Fall zu Fall zu prüfen , ob 
die beanstandete Äusserung gee ignet ist, den Wettbewerb als solchen zu gefährden 

29 DAVID, a.a .O. , S. 29/30; MARTIN-ACHARD, SJ 199 1, S. 33 ff. ; HILTI, a.a.O. , S. 130 und 133; 
HOTZ, a.a.O .. S. 29 

.10 im g leichen Sinne wohl CHERPILLOD. a.a.O. , S. 9 
31 Botschaft UWG 1986, 881 1983 II 1069 
32 SJ 1991 , S. 34 Ziff. 3 
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oder die von ihm erwarteten Ergebnisse zu vereiteln. In diesem Zusammenhang ist 
auf folgendes hinzuweisen: 

a) Walter R. Schluep hat vor geraumer Zeit bereits darauf aufmerksam gemacht, 
dass der generelle Verzicht auf das Erfordernis e ines Wettbewerbsverhältnisses und 
der Einbezug jedes Dritten in das Wettbewerbsrecht eine Verengung des «Feldes 
zulässiger Kritik » mit sich bringe33 _ Im Rahmen des legislatori sch getroffenen Wert­
urteil s mit Praevalenz des unverfäl schten Wettbewerbs war diese Beschränkung in 
Kauf zu nehmen. Sie erscheint denn auch durchaus sachgerecht, wenn vor Augen ge­
halten wird, dass Dritte, namentlich Medien und Konsumentenorganisationen, e inen 
Bewerber mit diskriminierenden Äusserungen weit schwerer treffen können, als dies 
einem Konkurrente n möglich wäre. Namentlich das Heer der Abnehmer steht sol­
chen angeblich unbefangenen Aussagen wesentlich unkritischer gegenüber a ls den 
marktschreieri schen Anpreisungen der Mitbewerber mit Seitenhieben gegen die 
Konkurrenz. Die Praemisse scheint sich unumstöss lich zu halten, der Konkurrent 
handle allein im Eigeninteresse und neige daher bei der Anpreisung seiner Leistung 
naturgemäss zu verfälschender Übertreibung, wogegen der prüfende und verglei­
chende Dritte allein der Allgemeinheit und damit der Wahrheit verpflichtet sei. Wer 
indessen solche Objektivität und Unbefangenheit für sich beansprucht, darf wohl 
ni cht gleichzeitig die Verpflichtung auf das Lauterkeitsgebot in Frage stellen. 

b) Wettbewerbsrechtlich geschützt ist ebenfalls die loyale Markttransparenz als 
Voraussetzung e ine r optimalen Bedürfnisbefriedigung. Transparenz erträgt, j a erfor­
dert gar Kritik , auch den kritischen Vergleich. Das Bundesgericht hat daher aus­
drücklich festgehalten, die Anwendbarkeit des UWG auf Dritte, insbesondere die 
Medienberichterstattung, habe nicht etwa zur Folge, dass eine kritische Berichter­
stattung über Unternehmen, ihre Waren oder Leistungen nicht mehr möglich sei, 
denn unlauter se i nicht die Kritik als solche, sondern bloss die Art und Weise ihres 
Vortrags, bei einem Verstoss gegen Art. 3 lit. a UWG somit einzig die Herabsetzung 
eines andern durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen34. 
Nicht die Kritik wurde domestiziert, sondern die Narrenfreiheit einzelner Kritiker3s_ 
Subjektive Wertung bleibt daher allemal erlaubt, doch hat sie die Gebote der Wahr­
heit, der Redlichkeit und des Anstands zu wahren. Diese Schranken sachgerecht zu 
setzen, bleibt zu einem wesentlichen Teil in die richterliche Verantwortung bei der 
Beurteilung des Einzelfalls gestellt. 

c) Martina Altenpohl hat angeregt, die «"Mess latte" für die Unlauterkeit wettbe­
werbsrelevanten Verhaltens Dritter relativ hoch (bzw. höher als bei direkten Konkur­
renten)» anzusetzen36_ Sie begründete dies im wesentlichen damit, dass die Erkenn­
barkeit der Unlauterkeit al s Tatbestandsmerkmal einer wettbewerbswidrigen Hand­
lung nicht erlaube, dem Dritten dieselben Branchenkenntnisse anzulasten wie dem 
Konkurrenten. Die Auffassung hat einiges für sich, doch vermag sie nicht für alle Be-

33 FS Troller, S. 254 
J4 BGE 117 IV 198 
35 TROLLER, a.a.'O., 3. Aufl. , S.918 
J6 a.a.O. , S. 34 
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reiche des wettbewerbsrechtlichen Schutzes zu überzeugen. Die Frage der Erkenn­
barkeit beschlägt nicht den Begriff der Unlauterkeit und damit der Widerrechtlich­
keit, sondern denjenigen des Verschuldens, erlangt somit rechtliche Bedeutung nur, 
wo dieses subjektives Tatbestandsmerkmal ist , namentlich im Strafrecht und in der 
zivilrechtlichen Auseinandersetzung um Schadenersatz und Genugtuung. Dort kön­
nen sich durchaus entsprechende Differenzierungen aus dem Verschuldensbegriff 
aufdrängen oder rec:htfertigen37 . Demgegenüber setzen die Klagen auf Unterlassung, 
Beseitigung oder Feststellung der Rechtswidrigkeit einer Verletzung38 ein Verschul­
den nicht voraus, erlauben daher auch keine Privilegierung des Dritten nach dem Kri­
terium der Erkennbarkeit. Im Lichte der gebotenen Rechtsgüterabwägung ist zudem 
kaum zu begründen, weshalb der Verletzte seinen Anspruch auf Unterlassung oder 
Richtigstellung nicht soll durchsetzen können, bloss weil die Unlauterkeit der Äus­
serung für ihren Urheber nicht oder mindestens nicht leichthin erkennbar war. Art. 2 
UWG verlangt nicht , dass die angegriffene Handlung zur Beeinflussung des Wettbe­
werbs bestimmt war, sondern lässt bereits die Eignung dazu genügen39. Das ge­
schützte Ansehen des Marktteilnehmers ist daher auch dann wiederherzustellen und 
vor weiteren ungerechtfertigten Verletzungen zu bewahren , wenn der Täter sein un­
lauteres Vorgehen entschuldbar für lauter hielt. So ist de lege lata abzulehnen, das 
objektive Lauterkeitsgebot begrifflich zu teil en, je nachdem ob ein Mitbewerber oder 
ein Dritter dagegen verstossen haben so ll40. Es widerspricht dem Grundsatz der Ein­
heit der Rechtsordnung, einen einheitlichen Begriff innerhalb eines in sich geschlos­
senen Erlasses nach Ansehen der Subjekte am streitigen Rechtsverhältnis unter­
schiedlich auszulegen. De lege ferenda schliesslich erschiene eine so lche Differen­
zierung aufgrund des dargelegten funktionalen Wettbewerbsverständnisses wohl 
wenig sachgerecht. 

d) Damit ist gleichzeitig gesagt, dass nach der geltenden Ordnung ebenfalls die 
Medien dem a llgemeinen Lauterkeitsgebot unterstehen. So wenig wie im Recht der 
Persönlichkeit sind in demjenigen des Wettbewerbs Gründe für eine Privilegierung 
im objektiven Tatbestand der Widerrechtlichkeit ersichtlich. Namentlich vermag das 
Grundrecht der Pressefreiheit dafür keine Grundlage abzugeben. Zwar wurde im Zu­
sammenhang mit der UWG-Revision und dem Bernina-Entscheid beklagt, das Ge­
setz gerate in die Konfliktzone mit dieser verfassungsmässigen Freiheit4 1, doch ist 
dem Einwand zu Recht mit der Begründung begegnet worden, ein Anspruch aus dem 
UWG sei nur gegenüber unlauteren und widerrechtlichen Veröffentlichungen gege­
ben , und es könne nicht Sinn und Zweck der Pressefreiheit sein, widerrechtliche 
Veröffentlichungen zu legitimieren42_ Die Medienfreiheit strahlt keine Immunität ab. 
Oscar Wilde hat die moderne Presse sarkastisch als unmittelbare Fortsetzung der 

11 ZÄCH, a.a.O .. S. 6 tT 
" Art. 9 Abs. 1 UWG 
19 CHERPILLOD. a.a.O. , S. 7/8 
.io im gleichen Sinne ZÄCH, a.a.O. , S. 5/6 
.ii NOB EL, Soll die Presse l"ür Dritte haften?, NZZ vom 10. Juni 1986, S. 35; GILGEN, Das neue 

UWG: Ein Maulkorb für die Medien, Plädoyer 1990, S. 29/30 
➔ 2 HOTZ, a.a.O„ S. 27 
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mittelalterli chen Folter bezeichnet und Axel Springer soll offen zugestanden haben , 
es gebe unverändert Nachrichten , di e töten und töten wollen , während sie zu infor­
mieren vorgeben. Es braucht keiner besonderen Phantasie, sich solche Machenschaf­
ten auch im wirtschaftlichen Wettbewerb vorzustellen. Der Bundesrat hat denn auch 
eine Motion abgelehnt, welche Medienschaffende für die unverfäl schte Wiedergabe 
wettbewerbsbeeinträchtigender Äusserungen Dritter vom Unlauterkeitsvorwurf aus­
nehmen wo llte, und hat die Petenten zutreffend auf die journali sti schen Sorgfalts­
pflichten in der Recherche hingewiesen43_ 

V 

10.- Zusammenfassend ergeben sich für den allgemeinen Anwendungsberei ch 
des ge ltenden UWG und abgesehen von einzelnen Sondertatbeständen vier Thesen 
zum Wettbewerbsverhältnis: 

a) Das Wettbewerbsverhältni s ist unverändert Schutzgut des Wettbewerbsrechts . 

b) Das UWG als Marktgesetz bietet umfassenden Schutz vor unl auteren Wettbe­
werbshandlungen , unabhängig davon, ob sie ihren Ursprung innerhalb oder 
ausserhalb eines Wettbewerbsverhältni sses haben. 

c) Das Lauterkeitsgebot ist einheitlich vo n Wettbewerbsteilnehmern und Dritten. 
d .h. innerhalb wie ausserhalb des Wettbewerbsverhältnisses zu beachten, sein 
Gehalt aber in wesentlichen Bereichen fallbezogen zu konkreti sieren. 

d) Im Rahmen verschuldensabhängiger Ansprüche kann die Frage der Erkennbar­
keit bei Beurteilung des inneren oder subjektiven Tatbestands zu unterschied­
li chen Ergebnissen führen, j e nac hdem der beanspruchte Täter Konkurrent oder 
Dritter ist. 

VI. 

11.- Der Voll ständigkeit halber sei schliess lich beigefügt, dass das hier vertrete­
ne weite Verständnis des Gesetzes das Wettbewerbsverhältnis als Anspruchsgrund­
lage ni cht überflüss ig werden lässt. Auch in Zukunft wird in einer Vielzahl von Aus­
einandersetzungen entscheidend darauf ankommen, wenn im Rahmen der Prozess­
voraussetzungen zu prüfen ist, ob dem Kl äger e in schützenswertes Interesse an einer 
Wettbewerbsklage zur Seite steht44 . Mindestens für weite Bereiche der Prozess­
führungsbefugnis ist der Begriff daher weiterhin unentbehrlich; ein Trost für all jene, 
welche glauben, ihm seit dem Inkrafttreten des geltenden Rechts nachtrauern zu 
müssen . 

43 NZZ vom 15. Januar 1992, S. 17 
44 DAVID, a.a.O. , S. 165 ; HEFERMEHL, FS Kummer, S. 356 





Zum Thema Doppeleintragungen von Marken 
und eine Bemerkung zur Übergangsbestimmung 

Art. 78 neu MSchG * 

Briner Hess Streuli Wiget, Rechtsanwälte, Zürich 

1. «Gewöhnliche» Doppeleintragungen 
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Nach dem neuen MSchG haben Doppeleintragungen auch dann Rechtsbeständig­
keit, wenn sich nur der Inhaber der älteren bzw. ältesten Marke der Zweiteintragung 
nicht widersetzt (Art. 3 neu MSchG) , d.h. in Erweiterung gegenüber dem bisherigen 
Art. 6bis alt MSchG auch dann , wenn keine enge wirtschaftliche Verbundenheit vor­
li egt, und unter Inkaufnahme möglicher Publikums-Täuschung oder Verletzung öf­
fentlicher Interessen. 

Angenommen sei, dass eine Konzerntochter eine Marke für ein Produkt einträgt 
und verwendet, und dass dann die Kon zernmutter Produkt und Marke übernimmt, 
und mit Zustimmung der Konzerntochter eine identische Marke einträgt. Löst sich 
später die Konzerntochter von der Mutter, bleiben zwei identi sche Marken stehen. 
Die Konzernmutter kann nicht auf Löschung der Tochter-Marke klagen , weil sie 
nicht die ältere Eintragung hat (Art. 3 Abs. 3 neu MSchG), und ein Anwendungsfall 
von Art. 4 neu MSchG liegt auch nicht vor. Dritte können auch nicht auf Löschung 
klagen, jedenfalls nicht aus Markenrecht, sondern wohl nur aus UWG. Es ergibt sich 
daraus , dass in Konzernen eine strenge Marken-Policy empfehlenswert ist. 

2. Doppeleintragungen und Gebrauchspriorität 

Eine weitere Komplizierung der Rechtslage ergibt sich dann , wenn die erwähnte 
Kon zerntochter ihre Marke schon vor der Eintragung gebraucht hat. Selbst wenn 
nämlich die Kon zernmutter die ältere Eintragung hat und die Löschung der Tochter­
Marke durchsetzen kann, bleibt die Tochter gestützt auf Art. 14 Abs. 1 MSchG zum 
weiteren Gebrauch im bisherigen Umfang berechtigt. Dabei ist zu beachten, dass der 
prioritäre Gebrauch auch Dienstle istungen umfassen kann. Weil der «bisherige Um­
fang » gemäss der Botschaft (Ziff. 222.15) auch territorial eingegrenzt wird , ist der 
Fall denkbar, dass z. B. in der Deutschschweiz und im Engadin identische Marken für 
verschiedene Waren und/oder Dienstleistungen nebeneinander bestehen, während 
die Konzernmutter für den Rest der Schweiz der ehemaligen Tochter den Markenge-

* Diskussionsbeitrag anlässlich der INGRES-Tagung vom 4. Sept~mber 1992 in Vevey zum neuen 
MSchG. Der Vortragsstil wurde unverändert beibehalten. 



182 

brauch untersagen kann. Abgesehen von Fragen zur Durchsetzbarkeit und Praktika­
bilität solcher Rechtslagen ergibt sich daraus die weitere Konsequenz, dass in Kon­
zernen der Gebrauch von «markeneintragungsfähigen Zeichen» durch Konzerntöch­
ter in der Schweiz strikte unterbunden werden muss. 

3. Doppeleintragung und Nutzungsberechtigte 

Art. 6septies PVUe sieht vor, dass Markeninhaber u.a. die Übertragung einer Mar­
ke verlangen können, die ein Agent oder Vertreter unberechtigterweise für sich ein­
trägt. Im bundesrätlichen Entwurf wurde Art. 6septies PVUe mehr oder weniger tel­
quel umgesetzt. Art. 4 neu MSchG hingegen ist subtil anders formuliert. 

Es stellen sich dabei gleich mehrere Fragen: 

a) Das BAGE kann nicht feststellen und prüft auch nicht (Art. 30 Abs. 2 lit. c neu 
MSchG) , ob eine Doppeleintragung von einem «Nutzungsberechtigten» oder 
einem zu selbständiger Eintragung Berechtigten zur Eintragung angemeldet 
wird. Die Unterscheidung ist weniger markenrechtlicher denn obligationen­
rechtlicher Natur, denn es wird nicht immer klar sein, ob die Konzernmutter A 
der Konzerntochter B (oder der Hersteller A seinem Vertreter B) ein Nutzungs­
recht oder ein Eintragungsrecht einräumt. Dem Registereintrag ist somit nicht 
anzusehen , ob der Fall von Art. 3 oder von Art. 4 neu MSchG vorliegt. 

b) Diese Unsicherheit ist auch für die Klage des A gegen den B bedeutsam: Man 
wird prozessrechtliche alternative und eventuelle Klagebegehren zulassen 
müssen, nämlich auf Übertragung (Art. 53 neu MSchG) und/oder auf Lö­
schung (Art. 52 neu MSchG). 

c) Bemerkenswert ist sodann der Fall , wo ein Nutzungsberechtigter die Löschung 
einer Drittmarke einklagt. Der Dritte kann sich wegen Art. 3 Abs. 3 neu 
MSchG nicht auf das ältere Drittrecht, wohl aber mit Erfolg auf Art. 4 (entfal­
lene Zustimmung des Berechtigten) berufen, weil in Art. 4 der Vorbehalt von 
Art. 3 Abs. 3 neu MSchG fehlt. Im Ergebnis führen dann der Dritte und der 
Nutzungsberechtigte einen Prozess über das Rechtsverhältnis zwischen dem 
Nutzungsberechtigten und dem «Berechtigten» im Sinne von Art. 6septies 
PVUe. 

d) Vollends unübersichtlich wird die Sache, wenn der Nutzungsberechtigte die 
Marke zuerst gebraucht hat (Art. 14 neu MSchG !). Ob die Fülle des Lebens mit 
einer solchen «pathologischen» Situation bereits erschöpft ist, wird die Zu­
kunft weisen. 

4. Gebrauchspriorität nach Art. 78 (Übergangsrecht) 

Art. 78 neu MSchG ermöglicht es, nach dem Inkrafttreten auch Marken einzutra­
gen, die nach altem Recht nicht eingetragen werden konnten; ausdrücklich erwähnt 
sind in Art. 78 MSchG Kennzeichen für Dienstleistungen. Die Eintragung erfolgt 



183 

unter Angabe der Gebrauchspriorität, Widersprü che dagegen sind un zulässig (A bs. 
2). Die Bestimmung steht in e inem schwieri gen Verhältnis zu Art. 77 neu MSchG, 
wonach Eintragungsgesuche für Dienstleistungsmarken zwar entgegengenommen 
werden, aber der Tag des Inkrafttretens des neuen MSchG das frühestmögliche Hin­
terlegungsdatum ist. Die Empfehlung an die Praxi s muss darin bestehen , für di e Zu­
kunft geplante Dienstleistungs marken bereits jetzt zu gebrauchen und s ich nach dem 
Inkrafttre ten auf Art. 78 neu MSchG zu berufen. 
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Schweizerische Rechtsprechung/ Jurisprudence suisse 

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

Art. 950 al. 1, 951 al. 2 et 956 al. 2 CO, 3 lettre d LCD et 29 al. 2 CCS 
- «INTERCITY» 

- Le 11101 «Messenging » dans la raison sociale «Messenging lnterciry S.A. » est 
depourvu deforce distinctive; il existe des Lors un risque de conji1sion entre !es 
raisons sociales «Intercity AG» et «Messenging lnterciry S.A. » (c. 4). 
«Intercity» etant un terme generique sans renommee particuliere, son usa­
ge par La defenderesse ne peut constituer une usurpation du nom des de­
manderesses ( c. 6). 

- Der Ausdruck «Messenging » in der Firma «Messenging lnterciry S.A . » ent­
behrt jeder Kennzeichnungskraft; es besteht daher Verwechselbarkeit zwi­
schen den Firmen «Intercity AG» und «Messenging lnterciry S.A.» (E.4). 

- Da der Ausdruck «Intercity» zum Gemeingut gehört und nicht besonders 
bekannt ist, stellt dessen Gebrauch durch die Beklagte keine Anmassung des 
Namens der Klägerin dar (E 6). 

Arret de la cour de justice de Geneve du 7 decembre 1990 dans la cause Intercity 
AG et autres c. Messenging Intercity S.A. 

Faits 

A. Le groupe «Intercity» est un ensemble de soc ietes, ayant son siege soc ial a 
Zurich. II est actif en Sui sse a ll emande uniquement, avec des filia les dans !es princi­
pales grandes vi ll es alemaniques et est compose des soc ietes suivantes: «Intercity 
Verwaltungs AG » et «Intercity Immobilien AG» a Zurich, inscrires au registre du 
commerce zurichois respectivement en octobre 1969 et juin 1976, au capital social de 
fr. 100'000.- chacune; «Intercity AG» a Lucerne, inscrite en octobre 196 1, au capital 
social de fr. 200'000.-; «Intercity AG Basel », inscrite en juin 1976, au capital soc ial 
de fr. 50'000.-; «Intercity AG Bern», inscrite en juin 1976, au capital soc ia l de fr. 
50'000.-; «Intercity AG Zug», anciennement «Intercity SA Geneve», inscrite au 
registre du commerce en janvie r 1978 avec un capital social de fr. 200'000.-. «Inter­
city Verwa ltungs AG» dispose ega lement de succursales a Lucerne et Bäle. 

Le but socia l des societes «Intercity AG», «Intercity AG Basel», «Intercity AG 
Berne», «Intercity AG Zug» et «Intercity Immobilien AG» est le suivant: «acquisi­
tion , construction, courtage, administration et a li enation d ' immeubles , activites fidu-
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ciaires, reprises de representations, participation a des entreprises de toutes sortes et 
execution d'affaires commerciales et financieres». 

«Intercity Verwaltungs AG» a pour but social Ja «prestation de services , notam­
ment I' administration et la location de terrains , en Suisse comme a I' etranger, la 
poursuite d'activites fiduciaires , conseils en placements et en matiere financieres». 

B. Le 19 decembre 1985, une societe «IC Intercity SA» , ayant son siege social 36 
chemin des Mollies , a Bellevue, au capital de fr. 60'000.- a ete inscrite au registre du 
commerce genevois. Son but social est le suivant: «Activites commerciales et presta­
tions de services dans le domaine des messageries». 

Le 16 janvier 1989, le siege de la societe IC Intercity SA a ete transfere au Grand­
Saconnex, a Ja halle de fret de l'aeroport de Geneve. 

C. Par lettre du 20 fevrier 1989, Je groupe Intercity a mis en demeure IC Inter­
city SA de modifier sa raison sociale et de ne plus preter confusion avec celles ins­
crites anterieurement, lesquelles jouissent d'un droit de priorite. IC Intercity SA a 
repondu au groupe Intercity par lettre du 8 mars 1989, invitant ce dernier a indiquer 
!es raisons pour lesquelles il desirait appliquer J'article 951 al. 2 CO relatif au droit 
exclusif a Ja raison inscrite, alors que !'Office federal du registre du commerce avait 
auparavant approuve la raison sociale IC Intercity SA. 

Le 26 avril 1989, le groupe Intercity a une nouvelle fois mis en demeure IC Inter­
city SA, lui impartissant un dernier delai au 3 mai 1989 pour modi fier sa raison 
sociale. 

D. Par demande , deposee Je 19 juin 1989, les societes du groupe Intercity ont in­
troduit contre IC Intercity SA devant la Cour de ceans une action en modification de 
raison sociale. 

E. Les responsables d'IC Intercity SA deciderent de prendre pour raison sociale 
Messenging Intercity SA; l'inscription au registre du commerce fut modifiee en 
consequence. 

La Cour de ceans ainsi que les demanderesses ont ete informees du changement 
de raison sociale de la defenderesse par courrier du 6 aoGt 1990. Dans sa lettre , cette 
derniere a notamment prie la Cour de proceder a la modification de sa qualite. 

F. Lors de l' audience du 19 octobre 1990, !es demanderesses ont persiste dans 
leur demande, sans tenir compte de Ja modification intervenue dans la designation de 
Ja defenderesse. Celle-ci fait valoir que Jes motifs allegues par !es demanderesses 
sont pour l'essentiel depasses et ne correspondent plus a Ja situation de fait actuelle . 

La defenderesse conclut des lors au deboutement des demanderesses. 

Considerant en droit 

2. Aux termes de l' article 950 al. 1 CO, Ja societe anonyme peut, sous reserve des 
dispositions generales sur !es raisons de commerce, former librement sa raison 
sociale . Lorsque Ja raison de Ja societe anonyme ne contient pas de nom, eile doit se 
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di stinguer nettement de toute autre raison dej a inscrite en Sui sse (art. 95 1 a l. 2 CO). 
Celui qui subit un prejudice du fa it de l ' usage indu d ' une ra ison de commerce peut 
demander au juge d 'y mettre fin et, s' il y a faute, reclamer des dommages- in terets 
(art. 956 CO). 

Les demanderesses, qui bene fi cient de l'anteriorite, font valoir que la ra ison so­
ciale de la defenderesse ne se di stingue pas nettement de la leur, de sorte qu 'elles 
subi ssent un prejudice du fa it de l' usage indu de la raison de commerce de la de fen­
deresse. 

Le probleme a resoudre est a insi de determiner si la ra ison sociaJe actue lle de la 
defenderesse, soit «Messenging Intercity SA» , se di stingue suffi samment de ce ll es 
des societes demanderesses . 

4. a) Ce qu ' il faut re lever d 'emblee est le caractere commun, generique du mot 
«Intercity», present dans les rai sons sociales des soc ietes demanderesses et sur leque l 
porte Je present liti ge. Ce terme d ' ori gine ang laise constitue une deno minati on fa ible, 
re levant du domaine public et signifiant litteralement «inte r-urbain». En Sui sse, on 
utiJise d 'ailleurs cette express ion pour designer les principaux trains nationaux reJi ant 
les grandes villes du pays . La jurisprudence n' interdit pas l' utili sati on d ' un meme 
nom commun dans une rai son sociale uJ teri eure pour autant qu ' une adjoncti on suffi­
sante lui soit fa ite. Dans ce cas, la juri sprudence est toutefoi s moins ri goureuse que 
s' il s'agi ssait de de terminer Ja fo rce di stincti ve d ' une rai son de fantaisie (ATF 97 II 
234; 95 II 456; 92 II 95). La di stinction doit cependant e tre nette. 

II convient aussi de noter que les arguments avances par les soc ietes demanderes­
ses etaient sans nul doute valables en ce qui concerne l' ancienne ra ison soc ia le de Ja 
defenderesse, savo ir IC Intercity SA. Cette derniere pou vait e ffecti vement c reer un 
ri sque de confusion au sens de la loi et de la jurisprudence prec itees. Cependant , maJ­
gre Ja modificati on de rai son soc iale interve nue, l'argumentati on sur laque ll e se ba­
sent les demanderesses est egalement fondee, bien que ces derni eres n ' aient pas juge 
util e de modifi er le ur argumentation en consequence. 

b) En l' espece le caractere suffi samment di stinctif d ' une ra ison socia le ulterieu­
re, exige par la juri sprudence, n 'ex iste pas. En effet , les vocables frappants a premie­
re lecture dans les rai sons soc ia les des parti es, sont les sy ll abes «Intercity». E ll es 
constituent le phoneme tonal des raisons sociales litigieuses. Au cours d 'entreti ens 
te lephoniques notamment, ce mot, a forte consonance, ri sque de I ' emporter sur les 
sy llabes «Messenging», qui sont peu sonores et constituent une denominati on sour­
de a J' oreille. 

Au surplus, le mot «Messenging», autre nom de consonance angJai se, place au 
debut de la raison sociale «Messenging Interc ity SA» de la defenderesse, apparall 
comme un element accessoire, auquel le publi c ne pretera qu ' une attention limitee et 
qu ' il lai ssera tomber au fil du temps. En effe t, il n'a pas de sens propre et n 'est pas 
doue d ' une certa ine force di stincti ve, etant lui-meme un mot generique. Ce mot est 
tres proche du mot anglai s «messenger», qui signifie «messager» ou «coursier» (The 
Collins Robert Dictionnary, 1987). Le terme «Messenging» peut donc etre compri s 
du public comme signifiant «le fait d ' etre un messager», denomination qui ne fait 
que decrire la täche d'une entrepri se teile que la defendere sse et non l' individua li ser 
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(ATF 95 11 568). II constitue des lors un tenne descriptif et non di stinctif. Place avant 
le mot «Intercity», il ne lui ajoute rien et ne possede pas une force distinctive propre, 
de fa~on a individualiser suffisamment la raison sociale de la defenderesse. 

Des lors, ce lle-c i cree un ri sque de confus ion car la denomination «Messenging», 
meme si e ile est placee au debut de la ra ison soc iale, d'une part ne ressort pas assez 
sur le plan sonore et d'autre part n' individualise pas suffisamment la raison sociale, 
tres Faib le et composee uniquement de termes generiques descriptifs , de la defende­
resse. Ce risque est d'autant plus grand que le terme «Messenging» eveille au con­
traire I' impress ion que la defend eresse n ' est qu ' une agence ou un departement du 
groupe, dont les di verses entites cont iennent toutes le vocable «Intercity». 

c) Certes, le siege des raisons soc iales concernees n 'est pas situe au meme en­
droit: a Zurich, Lucerne, Berne et Zoug pour le groupe Interc ity, Ge neve pour lade­
fenderesse. Mais ce n 'es t la qu ' un des e lements a prendre en campte pour determiner 
le ri sque de confusion (ATF 97 II 234; 95 II 456; 92 II 95). 

d) Les demanderesses soutiennent egalement que les buts soc iaux des parties se 
recouvrent part iell ement, de sorte qu ' un risque de confusion ex iste. Cet argument est 
fonde car, s'ag issant de societes du type des demanderesses, ac tives principalement 
dans le sec teur de l' immobi li er, leur but social est souvent tres !arge et peut englober 
le but soc ial plus restreint d' une soc iete comme celle de la defenderesse, de sorte 
q u' il n'est pas exc lu que les parties so ient appelees a se fa ire concu rrence. 

La defenderesse fait va loir que les ac ti vites respecti ves des parties sont exercees 
dans des reg ions de Sui sse differentes: en Sui sse a llemande exclusivement, s' agis­
sant des demanderesses; a Geneve pour la soc iete defenderesse. Cet argu ment n'est 
pas de term inant car il est dan s la nature meme d ' une entreprise specialisee dans le 
domaine des messageries, et dont le siege se touve a l'aeroport inte rnational de 
Geneve-Cointrin , d'avoir une act ivite debordant le simple cadre ge nevois. La clien­
te le a laque lle s'adressent !es parties respectives peut des lors, de par leurs buts so­
c iaux e t leurs spheres d 'activites propres, se confondre, de sorte qu ' un ri sque objec­
ti f de confusion pour le public ex iste. 

e) Les demanderesses, se fondant sur l'article 956 al. 2 CO, ont a insi demontre 
que la raison socia le actue lle de la defenderesse prete a confusion et, partant, peut 
induire le publi c en erreur, de sorte que leur action doit etre admise. 

5. Etant fondee au regard de l' art. 956 CO, la demande l' est auss i saus !'angle de 
l' art ic le 3 lettre d LCD, des lors qu ' un risque de confusion ex iste en l' espece. 

6. Vu l'u tili sation d ' un tenne ge nerique re levant du domaine public dans les deux 
raisons, il faut ad mettre qu ' il n ' y a pas une atteinte au nom des soc ietes demanderes­
ses, au sens de l'article 29 al. 2 CC. En effet, Je nom «I nte rcity» n'a pas e te pris par 
la defenderesse de facon te ile a susc iter aupres du public , a cause d ' une association 
d'i dees, un rapproc he ment entre le titulaire precedent du nom et le tiers qui l' usurpe 
(ATF 11 2 11 369 = JdT 1987 I 237; ATF 72 II 150 = JdT 1947 l 7). La survenance 
d' un tel rapprochement constituti f d' usurpat ion n'est pas realisee . De plus il n'a pas 
ete demontre que !es ra isons soc iales des societes demanderesses ont acquis en 
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Suisse une renommee telle qu 'e lle permette au public de les individualiser comme 
faisan t toutes partie d'un seu l et meme groupe, savoir «Intercity». Des lors, l'action 
doit etre rejetee sous !'angle de l'artic le 29 CC. 

Art. 950 al. / , 951 al. 2 et 956 al. 2 CO - «COGES» 

- II existe un risque de confusion entre les raisons sociales «Coges, Corraterie 
Gestion S.A.» et «Coges, Participation S.A. » d'une part et, de l 'autre, «Coges­
co Compagnie de gestion et de conseils S.A. » . 

- Die Firmen «Coges, Corraterie Gestion S.A. » und «Cog es, Participation S.A. » 

einerseits und «Cogesco Compagnie de gestion et de conseils S.A. » anderer­
seits sind verwechselbar. 

Arret de Ia cour de justice de Geneve du 4 octobre 1991 dans la cause Coges, Cor­
raterie Gestion S.A. et Coges, Participation S.A. c. Cogesco Compagnie de ge­
stion et de consei ls S.A. 

Faits 

1. La societe Corraterie Gestion, Coges SA au capital soc ial de fr. l '000'000.- a 
ete inscrite au registre du commerce de Geneve le 7 mai 1984. Son but soc ia l est Je 
suivant: 

«Tous investissements, gestion et administration, so it pour compte propre, soit 
pour compte de tiers, de toutes affai res mobilieres et immobilieres dans le domaine 
financier, commercial ou industrie l et toutes operations en re lation directe ou indi­
recte avec ce but . . . ». 

Ell e a modifie sa raison sociale en Goges Corraterie Gestion SA (c i-apres Coges 
SA) se lon inscription au registre du commerce le 25 septembre 1986. 

2. Affirmant qu 'e lle est connue sous le nom de «Coges», eile indique qu'elle est 
intimement liee a Coges Participation SA, inscrite au regi stre du commerce de 
Geneve le 16 septembre 1985 et qui detient une partie de son capital social. 

Les deux societes SOilt domiciliees a la meme adresse. 

3. En date du 19 mars 1990, la societe Cogesco Compagnie de Gestion et de Con­
seils SA, au capital de fr. 50'000.- (ci-apres Cogesco SA) a ete inscrite au regi stre du 
commerce de Ge neve. Ses buts sont des services comptables, d ' administration, de 
conseil s en gestion , en organ isation , en bureautique et en informat ique. 

4. Craignant un risque de confusion , la societe Coges Corraterie Gestion SA a, 
des le 10 avri l 1990, demande a Cogesco SA de modifier sa raison sociale. 
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Malgre plusieurs echanges de lettres et apres la resiliation du mandat donne par 
Cogesco SA a un avocat, cette soc iete n'a pas donne su ite a ses explications con­
tenues dans sa lettre du 25 octobre 1990 et ainsi libellees: 

«Nous avons mandate une agence de publi cite aux fin s de remplacer notre actuel­
le ra ison soc iale qui contient le neologisme «Cogesco» trop proche «a» celui de 
votre cliente «Coges». 

5. Par demande deposee le 23 avri l 199 1, Coges Corraterie Gestion SA et Coges 
Participation SA ont introduit action contre Cogesco Compagnie de Gestion et de 
Con seil s SA. 

6. Cogesco SA n' a pas comparu a 1' audience du 11 juin 1991 fixee pour Ja com­
parution personne lle des parties. 

Les demanderesses persisterent dans leur conclusions. 

Droit 

4. II est demontre que les demanderesses sont titulaires de raisons sociales inscri­
tes anterieurement a cel le de la defenderesse. 

Le prob leme a resoudre est de determiner si Ja raison sociale de la defenderesse, 
soit «Cogesco Compagnie de Gestion et de Conseils SA», se di stingue suffisamment 
de celles des demanderesses, savoi r «Coges Corraterie Gestion SA» et «Coges Parti­
cipation SA». 

En I' espece les elements frappant s des raisons sociales des parties sont les termes 
«Coges», d ' une part, et «Cogesco», d ' autre part. Les autres elements de ces raisons 
sociales ne sont que des termes puremen t descriptifs ou d ' indication de lieu, denues 
de toute force distinctive (JdT 1956 I 34 7). 

Au surplus , !es demanderesses ont demontre que l'appe ll ation Coges est utilisee 
seu le pour les designer (cf. papier a lettre, plaque a l'entree des locaux du siege de la 
societe, brochure). 

II faut bien admettre que la comparaison des deux elements frappants ains i mis en 
ev idence fait apparaitre un risque de confusion caracterise. 

Dans l'appreciation du caractere distinctif d ' une raison sociale certains compo­
sants peuvent jouer en effet un r61e accru en raison de leur signification ou de leur so­
norite qui frappent Ja memoire (SJ 1973, p. 346 consid. 2). 

5. De plus, !es societes en cause dep loient leurs activites dans un meme lieu. Si le 
ri sque de confus ion s'apprecie d'apres l' impression d'ensemble , il s'interprete d'une 
maniere particulierement rigoureuse entre les societes qui exercent une activite simi­
laire. 

Or, preci sement, a in si que le soulignent les demanderesses, «si Cogesco SA a 
pour but notamment de rendre des services comptables, d ' administration et des con­
seil s de gestion, Coges SA a pour but de gerer toutes affaires mobilieres et immobi­
li eres dans le domaine financier, commerc ial ou industriel», c'est dire que !es buts 
denotent c lairement une act ivite similaire voire identique. 
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Ce risque de confusion peut etre retenu meme s'il n'est pas prouve que des con­
fusions se sont effectivement produites. II suffit de rendre plausible qu' eil es sont 
dans le domaine de la vraisemblance, etant donne la composition des raisons a com­
parer et !es circonstances particulieres du cas (JdT 1949 I 389). 

Vu ce qui precede, il apparai't evident que de telles confusions peuvent se pro­
duire. 

6. Etant donne !es liens uni ssant les deux demanderesses , celles-ci ont un interet 
commun a obtenir, gräce au fait qu'elles sont titulaires des plus anciennes raisons de 
commerce, qu'il soit fait interdiction a la defenderesse d ' utili ser la raison sociale 
Cogesco SA. 

Art. 950, al. / , 951 al. 2 et 956 al. 2 CO - «COFJDRAS» 

- 11 existe un risque de confusion entre les raisons sociales «Cofidras S.A. » et 
«Cofida Revision et Conseils S.A.». 

- Die Firmen «Cofidras S.A. » und «Cofida Revision et Conseils S.A. » sind ver­
wechselbar. 

Arret de la cour de justice de Geneve du 25 octobre 1991 dans la cause Cofidras 
S.A. c. Cofida Revision et Conseils S.A. 

Faits 

A. Cofidras S.A. est une soc iete inscrite au registre du commerce de Geneve 
depuis le 29 fevrier 1988; eile est domiciliee 9, avenue Yiollier, a Nyon, aupres de la 
Fiduciaire Secoba S.A. (sie); son capital est compose de 100 actions nominatives de 
fr. 500.- et il est libere a concurrence de fr. 20'000.-; ses admini strateurs sont Jean­
Claude Bouvrot et Alain Faure , tous deux avec signature collective a deux ; son but 
est ainsi libell e: 

«Operations d ' une societe de services tant pour ses actionnaires que pour le comp­
te de tiers, la tenue de comptabilite, tous travaux administratifs et statistiques, 
l 'etabl issement de tous rapports et etudes , consei I juridique et fiscal , conseil en as­
surances.» 

B. Cofidras S.A. precise qu' eile exerce son activite dans le cadre geographique de 
toute la Suisse romande. 

C. Cofida Rev ision et Consei 1s S.A. est une soc iete inscrite au registre du com­
merce de Geneve depuis le 25 octobre 1990; eile est domicili ee 6, avenue Cardinal­
Mermi llod; son capital est compose de 600 actions nominatives de fr. 100.- entiere­
ment liberees ; son administrateur est Cedric Simond; son but est ainsi libelle: 
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«Execu tion de mandats fidu c ia ires, tenue de comptabilite, ac ti vite de contr6le, 
d 'analyse e t de conseil s : creati on de soc ietes. » 

D. Cofida Revis ion e t Conseil s S.A. prec ise qu 'e lle exerce en tant que societe de 
revision e t de conseils, dans le canton de Geneve, et qu e son chiffre d ' affaires est 
vra isemblablement de !' o rdre de fr. l '000'000.-. 

E. Par lettre de son consei 1, du 19 decembre 1990, Cofidra s S.A. , se fondant sur 
I' anteriorite de son inscripti on au reg istre du commerce, demanda a Cofid a Revision 
et Conseil s S.A. de modifie r sa ra ison soc iale, d' ic i a fin janvier 199 1, cela afin d 'evi­
ter de cree r des confusions. 

F. Par lettre de so n conseil , du 8 fev rier 1990, Cofida Revi sion et Conseil s S.A. fit 
va lo ir que , de prime abord , le ri sque de confusion n ' ex istait pas. !es deux soc ietes 
ayant des buts sensiblement differents et ayant leur siege dans deux villes differen­
tes . 

G . Le 3 1 mai 1991 Cofidras S.A. deposa au greffe de la Cour une demande fon­
dee sur !es articles 950 ss . CO, 27 ss . CC et 3 lit. d. LC D. 

H. Cofid a Revision e t Conseil s S.A. conclut au rej et de la demande. 

Droit 

7. En l' es pece , il es t pate nt que les deux raison soc ia les concernees ri squent de 
creer confusion: leur orthographe, !eur consonance so nt quasi-identiques . 

II es t exact que Ja defencleresse a adjoint les mots «Revision et Conse il s». Toute­
fois de te ll es adjonctions , a fferentes a l'activite de la societe , sont ge neral ement con­
side rees comme non di stin ctives, car en pratique le public en fait ge neralement ab­
straction ou encore !es oubli e. 

8. Quand a l ' argument de la defenderesse se lon lequel les deux soc ietes n ' ont pas 
leur siege dans la meme ville , il fa ut rappeler que l'article 95 1 chiffre 2 CO etablit 
une protection de l' ayant d roit, titulaire de Ja rai son soc iale anterieuremen t inscrite , 
sur tout le territoire suisse (c f. JdT 1966 I 616). 

9. II res ulte de ce qui precede qu ' un ri sque de confusion existe, que la demande­
resse est fondee a l'invoquer, sur la base des articles 950, 951 et 956 CO, sans qu ' il 
so it necessaire par ailleurs d ' examiner si !es articles 27 ss. , notamment 29 CC, ou en­
core 3 lit. d) LCD, so nt applicables. 

A teneur de l'article 956 chiffre 2 CO l'ayant droit peut demander au juge qu ' il 
soit mi s fin a l' usage indu d ' une raison de commerce, s' il subit un prejudice, etant 
observe que ce prejudice resulte deja du seul fait de la confusion, ou meme si le sim­
ple risque de confusion ex iste (cf. JdT 1955 I 34). 
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Art. 944 al. 1, 950, 956 a/. 2 CO, 38 ORC, 3 al. 4, 6 al. J et 2 et 24 lettre a 
LMF, 3 lettre d LCD et 29 CCS - «GAUTJER» 

- L'utilisation du nom d 'une personne dans une raison sociale implique qu 'il 
exisre un Lien entre certe personne et La societe ( c. 2 h ). 

- Le recours a un prele-nom est illicite seulement s 'il vise a tirer profit d 'even-
1uelles confusions ( c. 2 h ). 

- Il n 'existe pas de risque de confusion en/re les raisons sociales «Carrier S.A. , 
Ceneve» et «C Cautier Ceneve S.A. » (c. 2 c). 

- La clien/ele de montres de haule joaillerie est generalement tres at1en1ive a La 
marque de la marchandise qu 'e ile acquiert ( c. 3 h ). 

- Il n'exisre pas de risque de confusion entre /es marques «Cartier» et «C Cau­
tier Ceneve» (c. 3 h). 

- Die Benutzung eines Personennamens in einer Firma läss/ eine Beziehung 
zwischen dieser Person und der Gesellschaft vermuten ( E.2 h ). 

- Der Einsatz eines Strohmannes ist nur dann widerrechtlich, wenn damit mög­
liche Verwechslungen ausgenützt werden sollen ( E.2 h ). 

- Zwischen den Firm en «Carrier S.A., Ceneve» und «C. Cautier Ceneve S.A . » 

besteht keine Verwechselharkeit ( E.2 c). 
- Die Kundschaft für teure Schmuckuhren schenkt in der Regel der Marke von zu 

kaufenden Waren grosse Au:finerksamkeit (E.3h). 
- Die Marken «Cartier» und «C. Cautier Ceneve» sind nicht verwechselhar 

(E.3 h) 

Arret de la cour de justice de Geneve du 20 septembre 1991 dans la cause Cartier 
S.A. et Cartier S.A. , Geneve c. G Gautier Geneve S.A. 

Faits 

A. La societe anonyme de droil franc;ais «societe Cartier», actuellement filiale de 
la societe Cartier International BV, a ete constituee le 21 juillet 1921 a Pari s; eile a 
pour but: 

«toutes operations concernant la bijouterie, Ia joaillerie, l ' horlogerie, la maroqui­
nerie, l' orfevrerie, le commerce des pierres precieuses, des perles, des objets d' art 
de valeur ou d ' ornement. » 
La societe anonyme «Cartier» est titulaire entre autres designations de la marque 

«Cartier», deposee au pays d 'origine le 24 aout 1938. Cette marque a fait l' objet d'un 
enregistrement international No 307'293 , regulierement renouvele depuis 1946, au­
pres de l'OMPI a Geneve. 

Les objets commercialises par la maison Cartier aux nombres desquels figurent en 
particu lier des articles de maroquinerie, des montres et des pendulettes, des articles 
de bijouterie et de joaillerie et des stylos ... portent soit Ia marque «Cartier», soit 
«Must de Cartier». 
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La societe Cartier International BV possede une filiale a Geneve, «Cart ier SA 
Geneve», (ci -apres Carti er) fondee en 1969, qui explo ite troi s magasins sis respec­
tivement a la rue du Rhone No 35 et No 90 et a l'aeroport . 

Son but est l'exp loita ti on de commerces de joailleri e et d'articles de marque Car­
tier de toute nature. 

B. Le 20 juillet 1981 une nouve lle soc iete a ete in scrite au registre du commerce 
sous la rai son soc iale «Hassa n SA». Son but initial etait: «ac hat, vente , re presenta­
tion , courtage et creation de tous artic les de bijoute ri e, joaillerie et horlogerie». 

Son capital social de fr. 130'000.- est reparti en 130 actions au porteur d ' une va­
leur de fr. l '000.- chacune. Au moment de sa fondation la repartition de actions, qui 
est restee inchangee par la suite , eta it la suivante : 

Christophe Khobaich-Gautier detenait 65 act ions, Martine Khobaich-Gautier qui 
est l'administratrice unique de cette societe 64 actions et son pere Maxime Gautier 
une action. 

C. Le 7 decemb re 1987, la societe «Hassan SA» a depose la marque No 359'809 
«G Gauti e r Geneve» (c i-apres : G Gauti e r) aupre s de !' Office federal de la propriete 
intell ectue lle ; le depot international a l' OMPI N° 554 382 a ete effectue Je 15 mai 
1990. 

Lors d ' une asse mblee generale extraordinaire du 2 octobre 1989, !es statuts de la 
soc iete «Hassan SA» ont ete modifi es . Sa rai so n soc iale a ete transformee en «G 
Gautier Geneve» et son but est devenu: «commerce, representation, courtage et crea­
ti on d ' artic les de bijouterie , joai ll erie , horlogerie , maroquinerie, accessoires de mo­
de , et objets d'ornement et de decoration; exploi tati on de la marque G Gautier et des 
publication s «Beverly Hills Magaz ine», «R ue du Rhone Magazine (rive Gauche)» et 
«Gauti er Magazine» . 

G Gautier exploite actuellement tro is commerces a Geneve: 

- une boutique situee au 19, quai du Mont-Bl anc, dans l' h6tel Noga Hilton. 

- un e boutiq ue «Prestige of Leman» situee au 2 I , quai du Mont-Blanc. 

- une boutique sise au 47 , quai Wilson dans l' hotel President. 

Le grand-pere de Martine Khobaich-Gautier etait proprietai re d ' une entreprise de 
fabrication de cadrans de montres en email. Son fil s Maxime Gautier a grandi dans le 
mili eu horloger e t a travaill e dans des fabriques d ' horlogerie de 1927 a 1930 en tant 
que comptable et dans le departement fourniture s. Il est actuellement fonctionnaire 
technique aupres de l 'administration federale des dou anes. 

Martine Khobaich-Gautier a conserve l' usage de son nom de jeune fille comme 
nom d 'alliance . Celui -ci figure notamment dans son passeport et dans son livret de 
famille . 

D. Le 12 octobre 1990, Carrier a ou vert act ion contre G Gautier Geneve. 

F. La defe nderesse conclut au rejet de la demande. 
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Droit 

2. a) La demanderesse soutient d ' une part que : 

- la ra ison soc iale G Gauti er Geneve est null e car contraire au princ ipe de vera­
c ite des rai sons de commerce (art. 944, 950 CO et 38 ORC). En effet, Maxime 
Gauti er ne serait pas suffi samment en re lati on avec la societe pour que I 'empJoi 
de son nom dans Ja rai son sociale de la defenderesse soit li cite. Quand a sa fil­
le Martine e ile aurait perdu ce patronyme par son mari age avec Hassan Kho­
baich. 

- la ra ison sociaJe de la defenderesse ne se di stingue pas nettement de la rai son 
socia le anterieurement inscrite de la demanderesse et viole a insi le droit exclu­
sif de celle-c i a sa rai son soc iale (art. 956 al. 2 CO). 

- la defenderesse porte une atte inte a Ja personnali te de la demanderesse au sens 
de I' arti cJe 29 CC en utili sant dans la ra ison socia le de sa societe un nom pro­
pre a creer la confusion avec celui de la demanderesse. 

b) Les soc ietes anonymes peuvent, sous reserve des di spos itions generales sur la 
form ati on des raisons de commerce, former librement leur rai son de com merce (art. 
950 CO). Toute raison de commerce peut contenir, outre !es e lements essent iels pres­
cri ts par la loi, des prec isions sur les personnes y mentionnees , des indicati ons sur la 
nature de l' entrepri se, ou un nom de fa ntaisie pourvu qu ' eJle soit conforme a la 
veri te, ne pui sse induire en erreur et ne lese auc un interet pubJic (art . 944 al. 1 ). 

Le but principaJ de Ja rai son de commerce es t de permettre d ' individuaJi ser une 
entrepri se. Le principe de la liberte du choix de la ra ison soc iale do it donc etre res­
tre int lorsque cet objectif n'est pas atteint. L'article 944 CO n'a pas pour but de re­
gJeme llter la concurrence entre entrepri ses mais d 'eviter que les autorites et le public 
ne soien t illduits en erreur et de pro teger le proprietaire d ' une soc iete plus ancienne 
contre tout ri sque de confusion avec une autre entreprise (ATF 97 II 234). 

L' inscripti oll au registre de commerce d ' une raison commerciaJe confe re a soll ti ­
tula ire un droit a soll usage exclusif. L' utili satio n par une autre entreprise d' une rai­
son socia le propre creer une confusion avec Ja soc iete anterieurement inscrite est 
illic ite. Pour savoir si un danger de confusion existe , il est necessa ire de comparer les 
ra isons soc ia les dans leur ensemble. 

Lorsqu 'eJl es contiennent des e lements qui frappent plus que les autres, on les ti en­
dra pour plus importants. II ne suffit pas que l'on di stingue !es raisons lorsqu 'on les 
lit ou les entend nommer l' une a la suite de l'autre; il faut bien plus, que le souvenir 
permette de les differencier suffi samment. O n sera d'autant plus severe que, par leur 
similitude, le siege et les affaires des societes rendent les mepri ses plus probables 
(ATF 95 II 456) . 

Les regles generales sur la protec ti on de la personnalite (art. 28 et 29 CC) per­
mettent a la vi ctime d ' une usurpation de son nom de fai te cesser cette atteinte a sa 
personnalite. Les reg les sur la protection du llOm sont applicables aux personnes 
moral es, partant aux societes anonymes. L' utili sati on du nom d ' une personne dans 
une ra ison socia le si eilen 'est pas illi c ite e il soi (ATF 102 II 16 1 consid . 4 c) aa.) pre-



196 

suppose que cette personne entretienne un certain lien avec Ja societe, tel le fait d 'en 
detenir des actions, faute de quoi Je principe de Ia veracite des raisons de commerce 
n'est plus rempli. Une parente en ligne directe entre cette personne et certains ac­
tionnaires ou administrateurs constituerait un lien suffisant (F. de Steiger: Le Droit 
des Societes Anonymes en Suisse, p. 42 , Lausanne 1973). 

II sied de noter que Je recours a un prete-nom n' est illicite que si celui-ci entre 
dans la societe uniquement afin qu'elle profite de Ia confusion qui s'etablira dans le 
public entre !es produits de deux maisons dont !es activites ont trait a la meme bran­
che de commerce ou a une branche semblable, et s'adressent au meme cercle de 
clientele (SJ 1979, p. 549; Andreas Bucher, Personnes physiques et protection de la 
personnalite, Bäle 1985, No 816). 

Le nom qu'une personne a choisi de porter en lieu et place de son nom de famille 
ou en l' y ajoutant d'une maniere non prevue par Ja loi est protege en tant qu 'element 
de Ja personnalite. II en va ainsi du nom de l'epouse avant son mariage s' il est joint 
au nom de famille legal des epoux. Cet usage semble en effet etre reconnu au­
jourd'hui comme droit coutumier (Andreas Bucher, op. cite, No 743 et 806). 

c) En l'espece, !es deux parties commercialisent des objets de meme type tels 
des montres et des accessoires de Juxe en maroquinerie, destines au meme cercle de 
clientele. De plus, !es deux societes possedent toutes deux des boutiques situees a 
Geneve. Dans de telles circonstances Je risque de confusion s'apprecie avec se­
verite. 

La raison sociale exacte de la demanderesse est «Cartier SA, Geneve» , celle de la 
defenderesse «G Gautier Geneve SA». Non seulement ces deux termes se differen­
cient clairement de par leur sonorite, mais du point de vue visuel, la premiere sylla­
be de ces deux noms les distingue clairement. De plus, le G place avant le nom Gau­
tier est un element distinctif de ces deux raison sociales. II apparai't a Ja Cour que le 
risque de confusion entre ces deux raisons sociales n'est pas suffisant pour que le 
droit exclusif de la maison Cartier a sa raison de commerce ne soit repute viole pas 
plus qu'elle n' est victime d ' une usurpation de son nom. 

En ce qui concerne la legitimite de l'utilisation du nom Gautier par la defenderes­
se, il faut relever que Maxime Gautier, detenteur d'une action, ainsi que son pere ont 
tout deux travaille dans la branche horlogere. Si I' on peut mettre en doute son role Jc­
tif dans l'administration de la societe aucun element ne permet de supposer qu'en 
pretant son nom a la societe i I ai t eu I' intention de profiter d' une eventuelle confu­
sion avec Ja raison sociale de la maison Cartier. 

D' autre part il est Je pere de Martine Khobaich-Gautier, administratrice unique de 
Ja societe et detentrice de 49% du capital social. Elle a conserve l'usage de son nom 
de jeune fille accole a son nom de famille legal ainsi qu'en temoignent son livret de 
famille et son passeport. On ne saurait dans ces conditions lui nier une relation suffi­
sante avec ce nom choisi pour figurer dans la raison sociale de la societe dont eile est 
fondatrice . 

La raison sociale de la defenderesse n'est donc pas illicite et eile ne saurait etre 
declaree nulle ex tune, contrairement a ce que soutiennent !es demandeurs. La de­
manderesse n'est pas non plus victime d'une atteinte a sa personnalite et ne saurait 
pretendre a des dommages interets a ce titre. 



197 

3. La demanderesse soutient d 'autre part que : 

- le droit exclu sif de la mai son Cartier a Ja marque du meme no m (art. 24 ss . 
LMF) est vio le par Ja marque ' «G Gautier Geneve» du fa it de leur trop grande 
ressemblance et des ri sques de confusion qui s' ensuivent. 

- la marque «G Gautier Geneve» est deceptive et contraire aux bonnes moeurs 
(art. 3 eh. 4 LMF) car il n ' exi ste pas de relation suffisante entre les ayants droit 
au nom Gautier et cette entrepri se. 

- la maison G Gautier commet un acte de concurrence deloyale (art. 3 litt. d 
LCD) en prenant des mesures destinees a fa ire nai'tre une confusion avec I' ac­
ti vite de la maison Cartier et en donnant l ' impression qu ' il exi ste un li en avec 
cette derni ere entrepri se . 

Selon I 'arti c le 6 alinea 1 LM F, la marque dont le depöt est e ffectue doit se di stin­
guer, par des caracteres essentiels, de celles qui se trouvent dej a enregistrees. 

La reprnduction de certaines fi gures d ' une marque deposee n' exclut pas la nou­
vell e marque des droits resultant de l' enreg istrement , a condition que, dans son en­
semble, e il e en differe suffisamment pour ne pas donner facil ement li eu a une confu­
sion (art. 6 a l. 2 LMF). 

La marque est e n premier li eu une indication de provenance. Son but principal 
n ' est pas de di stinguer un produit de marchandises du meme genre , mai s bien de spe­
c i fi er de mani ere indiscutabl e le fabric ant et son entrepri se (ATF 78 II 164 = JdT 
1953 I 46) . 

Le droit sui sse admet qu ' une societe anonyme ou une societe a responsabilite 
limitee adoptent un e rai son contenant un nom patronymique et fa ssent fi gurer un tel 
nom dans leur marques. Mai s, l' utili sation d ' un nom patronymique dans un marque 
n' est admiss ible que si celle-ci se di stingue suffi samment d ' une autre marque, bene­
fici ant de I' anteriorite , qui comprend le meme nom (RSPIDA 1976 I 6 1 ). 

De meme qu ' en matiere de rai sons de commerce il doit y avoir une relation suffi­
sante entre l' ayant droit au nom et l' entrepri se . 

En I' occurrence, comme !es deux socie tes en cause utili sent leurs raisons socia les 
comme marques de fabriqu e et de commerce, !es considerations a propos du ri sque 
de confusion entre rai sons soc iales peuvent etre integralement repri ses dans le cadre 
de l' examen des conditions d 'applicati on de l'article 6 alinea 2 LMF. 

En outre, il faut tenir campte du degre d 'attention que la cliente le prete generale­
ment a la marque lors de l' achats de produits du type de ceux offerts par les parti es 
ainsi que des ri sques de confusion eventuellement provoques par la presentation 
graphique de la marque sur les objets vendus. 

b) La cliente le d'articles de lu xe d'un prix e leve tels que !es montres de haute jo­
aill eri e, est general ement tres attentive a la marque du produit qu 'elle acquiert. Les 
produits de la maison Cartier joui ssent d ' une notoriete largement repandue dans les 
mili eux consommateurs d ' arti cles de luxe. La maison Cartier entretient son image de 
qua lite et d ' excll,l sivite au moyen d'un important investissement public itaire. Dans ce 
contexte le ri sque de confusion des produits Cartier avec_ ceux de meme type portant 
une autre marque est reduit. 
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S ' i I est vrai que le graphi sme de type anglais des caracteres des deux marques est 
tres ressemblant l'apposition de la marque sur !es objets reste differenciee. 

La marque «G Gautier Geneve» est apposee sur les articles coni;:us par la defen­
deresse de deux fayo ns: 

- Soit Gautier figure a la verticale en lettre minuscules et deliees et Geneve a 
!' horizontale en lettres majuscules en dessous du nom . 

- Soit !es elements de Ja marque son superposes: G majuscule, en dessous duquel 
est represente Gautier en lettres minuscules et deliees, puis en dessous Geneve 
en lettres majuscules. 

La marque de la defenderesse quant a eile est presentee des fayo ns suivantes: 

- Carti er est ecrit en lettres minuscules et liees. 

- Plus generalement Cartier fi gure en lettres majusc ules droites et deliees, le mot 
Paris figurant parfois dessous. 

- Lorsque l'appellation Must de Cartier est utili see, Must figure en minuscule et 
en lettres deli ees et droites , sauf le «s» qui est penche, au dessus de nom Car­
ti er en lettre minuscules et li ees. 

En ce qui concerne les articl es de maroquinerie , ceux offerts par la defenderesse 
sont muni s d' une etiquette plastifiee en forme de sceau qui porte la marque «G Gau­
tier Geneve». Parfois ces articles sont muni s d ' une plaquette metalli see gravee de Ja 
marque. 

Les articles de Ja maison Cartier. lorsqu ' il s portent un signe distinctif, sont uni­
quement munis de deux C entrecroises caracteristiques. 

II appert a la Cour que les marques «G Gautier Geneve» et «Cartier» se differen­
cient suffi samment, objectivement et dans l' impress ion d ' ensemble qu'elles laissent 
au public, pour ecarter taut ri sque de confusion entre l'origine des produits des deux 
maisons en cause. 

c) La Cour a constate plus haut l' ex istence d' un li en suffi sant entre les ayant 
droits au nom Gautier et la soc iete defenderesse. De ce fait, Je grief fai t a la marque 
«G Gautier Geneve» d ' etre deceptive et partant contraire aux bonnes moeurs n' est 
pas fonde. 

d) Les deux soc ietes sont en rapport de concurrence. Dans un te l cas, le droit des 
raisons de commerce et ce lui de la concurrence deloyale s'appliquent cumulative­
ment (ATF 100 II 224). L'article 3 litt. d LCD prevoit egalement qu ' une entreprise 
plus recente doit se differencier suffi samment d'un concurrent deja etabli. 

En l 'espece, comme Je risque de confusion a ete nie du point de vue du droit des 
raisons sociales et du droit des marques, on ne saurait de ta ute ev idence l' admettre 
en matiere de concurrence deloyale. 
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II. Urheberrecht/ Droit d'auteur 

Art. 42 Ziff. J fit. a und b und d URG, Art. 3 fit. b, Art. 4 fit. c, Art. 5 fit. c, Art. 
9 und 14 UWG, Art. 28 c-f ZGB - « WINDOWS» 

- Die heute vorherrschende. die Schutzwürdigkeit von Computerprogrammen 
g rundsätzlich befürwortende Auffassung ist vorliegend zu übern ehmen. 

- Wer ohne Einwilligung des Urhebers Kopien einer Beta -Version selber er­
stellt, oder auf dem Schwarzmarkt solche Kopien kauft und an Dritte weiter­
/eilet, verletzt j edenfalls durch das Inverkehrbringen der betreffenden Kopien 
Art. 42 Z(!f. I lit. h URG. 

- Wer einen Werbe/ex/ verbreilet. der vermulen lässt, er sei offiz.ie /1 ::.ur Durch­
führung der Bela-Tests er111äch1ig1. obwohl dies nicht z.utriffi, verhä/1 sich un­
lau1er im Sinne von Ar!. 3 fit. b UWG; hingegen isl vorliegend in diesem Zu­
sammenhang eine unlautere Handlung im Sinne von Art. 4 fit. c UWG 11ich1 
glaubhaft dargelan. 

- Wer anslelle der angekündiglen und auf dem Lie.ferschein vermerkten Demo­
Version eine Schwarzkopie der US- Vollve rsion liefert, welche er se/bs1 kopiert 
hal, ve rlelZ/ nichl nur Art. 42 Ziff l lit. b URG, sondern auch Ar!. 42 Ziff. J fit. 
a URG. 

- Ein nichl leicht z.u ersetzender Nachleil kann en1s1ehe11, wenn widerrechtlich 
erstellte Kopien von Beta-Versionen wie auch von Vol lprogrammen an eine 
unbeslimmte Anzahl von Drittpersonen abgegeben werden. Zudem erschein! 
auch die Gefahr einer gewissen Image-Schädigung als g!aubhafi. wenn der 
Anschein erweck! wird, j edem beliebigen Interessenten würde die Teilnahme 
an eineni o.ffiz.iellen Beta-Test der Urheberin angeboten. obwohl dies nicht 
zulriffi. 

- Rechlsschutzinteresse bejaht. 
- Abweisung der anbegehrlen Beschlagnahmung von Dokumenten und Unterla -

gen weil diesbezüglich ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil nicht 
glaubhaft dargelegt wurde. 

- Dans /e cas d'espece, il se just(!ie d 'appliquer /a these dominante aujourd' 
hui, selon laquelle /es programmes d'ordinateur peuvent en principe etre 
proteges. 

- Celui qui, sans l'autorisation de /'auteur, etablit seu/ des copies d'une version 
beta ou achete au marche noir de tel/es copies et /es transmet a des tiers vio­
le en /out cas l'article 42 eh. I letlre b LDA par la mise en circulation desdi­
tes copies. 

- Celui qui d(ffuse un texte publicilaire, qui penne/ de penser - a tor/ - que / 'au­
leur de la d!ffi1sion est officiellemenl habilite a effectuer des 1es1s be1a, agit 
deloya/emenl au sens de / 'article 3 /eitre b LCD. En revanche, la commission 
d'un acte de concurrence deloyale au sens de / 'artic/e 4 /el/re c LCD n'a pas 
ele rendue vraisemblable in casu. 



200 

- Celui qui Livre une copie illicite, qu 'il a lui-meme realisee, de La version com­
plete americaine, au lieu de La version de demonstration annoncee et men­
tionnee dans le bulletin de livraison, ne viole pas seulement La lettre b de 1 'ar­
ticle 42 eh. J LDA, mais aussi la /eure a. 

- 11 peut resulter un dommage difficilement reparable du.fair que des copies de 
versions beta, comme de programmes complets, realisees illicitement sont 
remises ä un nombre indetermine de personnes. II s 'y ajoute la vraisemblance 
d'une certaine depreciation de l'image si l'impression, contraire ä la realite, 
est suscitee selon laquelle taut interesse aurair la possibilite de participer ä un 
tesr beta officiel de l 'auteur. 

- Admission de l 'existence d'un interetjuridique digne de protection. 
- Rejet de La requete en tant qu'elle vise la saisie de documents, car l'existence 

d 'un dommage difficilement reparable y relatif n 'a pas ete rendue vraisem­
blable. 

ER des OGer im summarischen Verfahren ZH vom 11. Oktober 1990 i.S. Micro­
soft Corporation und AG gegen CS Data-Disc AG . 

!. 

1. Mit Eingabe vom 27. Juli 1990 stellten die Klägerinnen gestützt auf Art. 42 Ziff. 
1 lit. a, b und d sowie Art. 52 URG, Art. 3 lit. b, Art. 4 lit. c, Art. 5 lit. c, Art. 9 sowie 
Art. 14 UWG und § 222 ZPO die nachfolgenden Rechtsbegehren: 

«I. Es sei der Beklagten zu verbieten , Computerprogramme der Klägerin 1, ins­
besondere WORD FOR WINDOWS 1.0, in englischer und deutscher Version 
zu kopieren bzw. von Dritten kopieren zu lassen und solche ohne Zustimmung 
der Klägerin I hergestellte Kopien feilzuhalten, zu verkaufen oder in anderer 
Weise in Verkehr zu bringen bzw. w solchen Handlungen anzustiften, bei ih­
nen mitzuwirken, ihre Begehung zu begünstigen oder zu erl eichtern , unter 
Androhung der Überweisung der Organe der Beklagten an den Strafrichter zur 
strafrechtlichen Ahndung mit Haft oder Busse gemäss StGB Art. 292 im Wi­
derhandl ungsfalle . 
2. Es se i der Beklagten zu verbieten, sogenannte Beta- Versionen von Compu­
terprogrammen der Klägerin 1, insbesondere von MICROSOFT WINDOWS 
3.0, zu kopieren bzw. kopieren zu lassen und so lche Beta-Versionen bzw. Ko­
pien davon ohne Zustimmung der Klägerin l feilzuhalten , zu verkaufen oder in 
anderer Weise in Verkehr zu bringen, bei solchen Handlungen anzustiften, bei 
ihnen mitzuwirken, ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern, unter 
Androhung der Überweisung der Organe der Beklagten an den Strafrichter zur 
strafrechtlichen Ahndung mit Haft oder Busse gemäss StGB Art. 292 im Wi­
derhandlungsfalle . 
3. Es seien bei der Beklagten (unter Zuzug der zuständigen Vollstreckungs­
behörde) an der Zeppelinstrasse 18 in 8042 Zürich folgende Gegenstände zu 
beschlagnahmen: 
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- Kopien von Programmen gemäss Z iffern 1 und 2 dieses Begehrens auf Di s­
ketten oder anderen Datenträgern ; 

- Dokumente und Unterlagen über Lieferungen von Computerprogrammen 
und Kopien gemäss Ziffern 1 und 2 dieses Begehrens an die Bek lagte und 
von der Bek lagten an ihre Abnehmer; 

- Werbematerial inkl. Rundschreiben an Kunden der Beklagten für den Ver­
trieb von Computerprogrammen und Kopien gemäss den Ziffern 1 und 2 
di eses Begehrens ; 

4. Es se i der Bek lagten nicht zu gestatten, sich durch Stellung einer Sicherheit 
dem vorsorglichen Verbot gemäss Ziffern I und 2 dieses Begehrens zu e nt­
ziehen. 
5. Es se i darauf zu verz ichten, den K lägerinnen eine Sicherheits le istung auf­
zuerlegen; eventuell sei ihnen eine angemessene Frist zur Ste llung einer S i­
cherheit anzusetzen, das Verbot jedoch unverzüglich zu erlassen und in Kraft 
zu setzen. 
Al les unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Bek lagten.» 

Die Beklagte beantragte mit Eingabe vom 31. August 1990, es se i auf die kläge ri­
schen Begehren nicht einzutreten bzw. - s inngemäss - diese seien abzuweisen. 

Bezüglich der von den Klägerinnen zusammen mit ihrer Eingabe vom 24. Sep­
tember 1990 eingere ichten Urkunde 11/1 -3 (vgl. hiezu Ve rfügun g vom 17. Septem­
ber 1990), ist seitens der Bek lagten innert Frist keine Stellungnahme eingegangen . 

2. Die Klägerin I hat die ihr mit Verfügung vom 3. August 1990 auferlegte Kau­
tion fristgerecht ge lei stet. 

II. 

1. Gemäss § 43 Abs. 2 GVG beurteilt das Obergericht die im Bundesgesetz be­
treffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kun st vorgesehenen Zivilk la­
gen, dies ohne Rücksicht auf den Streitwert. Über Begehren im Sinne von § 222 Z if­
fern 2 und 3 ZPO entscheidet der Präsident oder e in vo n ihm bezeichnetes Mitglied 
als Einze lri chter im summarischen Verfahren. 

2. a. Die Klägerinnen stützten ihr Massnahmebegehren auf urheberrechtliche 
Ansprüche der Klägerin I in Kombination mit - beiden Klägerinnen zustehenden -
wettbewerbsrechtlichen Ansprüchen. 

b. In der Literatur herrscht heute die Auffassung vor, Computer-Softwaregenies­
se - zumindest was einzelne Programmelemente betrifft - urheberrechtlichen 
Schutz, sofern di e für den urheberrechtlichen Werkcharakter entsche idenden Kriteri­
en der Originalität und Individualität erfüllt sind , und es sind in der Schweiz auch 
schon entsprechende En tscheidungen in vorsorglichen Massnahmeverfahren ergan­
gen (Entsche id des Einzelri chters im summari schen Verfahren am Kantonsgeri cht 
Zug vom 30. August 1988, in: Schweizerische Mittei lungen über Immaterialgüter­
recht [SM!], 1989, Heft 1, S. 58 ff.; vgl. insbes. auch Trollerrrrol ler, Kurzlehrbuch 
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des Immaterialgüterrechts, 3. Aufl. 1989, S. 86, sowie G. Rauber, Der urheberrecht­
liche Schutz von Computerprogrammen, Diss . Zürich 1988, insbes. S. 145 ff. , 22 1 
ff.). Der Werkbegriff umfasst nach Tro ll er/Troller das im materialisierten Programm 
Erscheinende und unmitte lbar Wahrzunehmende (a.a.O.). Geschützt ist die individu­
e ll e Sprachform des Computerprogrammes und/oder die Art der Einteilung und mit 
letzterem zugleich auch der techn ische Geha lt in der im Programm enthaltenen Rei­
henfolge der Arbeitsschritte (Troll er/Troll er, a.a.O., S. 86/87; vgl. auch Rauber, 
a.a.O. , S. 248). Die Befehlsfo lge weist namentlich dann die schutzbegründ ende Indi­
vidua lität auf, wenn sie nicht aus bestehenden Programmen übernommen wurde und 
wenn sie nicht blosses Ergebn is einer Routineleistung ist (Rauber. a.a.O). wobei di e­
se Voraussetzung in al ler Regel - ganz triv ia le Programme ausgenommen - zu beja­
hen ist (Rauber, a .a .O., S. 179 und 248; SMI 1989, Heft 1, S. 60). 

Diese heute vorherrschende, di e Schutzwürdigkeit von Computerprogrammen 
grundsätz lich befürwortende Auffassun g ist vor li egend ohne weiteres zu überneh­
men. Dass die von den Klägerinnen in den Z iffe rn I und 2 ihrer Rechtsbegehren auf­
gefü hrten Programme (WORD FOR W INDOWS 1.0; Beta-Version des Programmes 
MICROSOFT WINDOWS 3.0) auch d ie schutzbegründende Indi vid ua lität und Ori­
g inalität au fwe isen , wird vo n der Beklagten nicht bestritten und ist nach dem Gesag­
ten jedenfall s im Rahmen des vorli egenden summari schen Verfahrens ohne weiteres 
g laubhaft, wobei in d iesem Zusammenhang namentlich auch auf die von den Kläge­
rinnen eingereichten U rkunden 4/10 und 4/12 (Auszüge aus «Update» 1/90 und 
«Compute r-Life» 3/90) verwiesen werden kann. 

c. Anzumerken ist weiter, dass di e Aklivlegilimation der Klägerin I mit Bezug auf 
die ge ltend gemachten Urheberrechte von der Beklagten nicht bestritten wird , und 
sie darf denn auch aus den gesamten Umständen ohne weiteres vermutet werde n und 
ist daher glaubhaft. Zwar kann - jedenfall s nach schweizerisc hem Recht - nur e ine 
natürliche Person originär Urheberrechte e rwerben (vg l. hi ezu insbesondere Trol­
ler/Tro ll er, a .a.O., S. 151 ; Rauber, a.a.O., S. 249), doch besteht vor li egend kein An­
lass, daran zu zweife ln , dass die Verwertungsrechte an den fraglichen Computerpro­
grammen - und damit auch die Geltendmac hung entsprechender Verletzungen durch 
Dritte - der Klägerin I zu stehen (vg l. hiezu auch Rauber, a.a.O., S. 251 und Reh­
binder, Skriptum Urheberrecht, 3. Aufl., S. 57). 

III. 

1. Gemäss Art. 42 Ziff. 1 URG ist u.a. zivil- und strafrechtlich verfolgbar, wer un­
ter Verletzung des Urheberrechtes ein Werk durch irgende in Verfahren wiedergibt 
(lit. a), Exemplare eines Werkes verkauft, fei lhält oder sonst in Verkehr bringt (l it. b) 
und/oder vor der öffentli chen Bekanntgabe eines Werkes Exemplare davon öffentli ch 
ausste llt oder das Werk in anderer Weise an die Öffentlichkeit bringt (lit. d) . Wer eine 
Verletzung seiner Urheberrechte als eingetreten oder a ls bevorstehend erachtet, kann 
bei der zuständigen Behörde den Erlass vorsorgli cher Massnahmen beantragen, so­
fern er glaubhaft macht, dass e ine Verletzung seiner Rechte e inge treten ist oder be­
vorsteht (vg l. unten Erw. 2) und dass ihm infolgedessen e in nicht leicht ersetzbarer 
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Nachteil droht, der nur durch die anbegehrte vorläufige Anordnung abgewendet wer­
den kann (Art. 52 und 53 Ziff. 1 URG; vgl. auch § 222 Ziff. 3 ZPO sowie bezüg lich 
der von den Klägerinnen zusätzlich geltend gemachten Verletzungen von wettbe­
werbsrechtlichen Bestimmungen Art. 14 UWG i.Y. mit Art. 28 lit. c ZGB; vgl. unten 
Erw. 3). 

2. a. Die Klägerinnen bringen zum einen vor, die Beklagte sei im Februar dieses 
Jahres, als das von der Klägerin I entwickelte Computerprogramm WORD FOR 
WINDOWS 1.0 noch nicht auf dem Markt erhältlich gewesen sei, mit einem Be­
stellformular folgenden Inhalts an einen unbestimmten Kreis von Personen gelangt: 

«Word for Windows - JETZT BESTELLEN 11 

- Sie erhalten Word for Windows ab Erst-Auslieferung in Europa. 
- Sie erhalten per sofort eine vollwertige Demo-Version des US-Produktes. 
- Sie erhalten Word for Windows inkl. Windows 286 oder 386. 
Aus Gründen der Lizenzbestimmungen können wir nur schriftliche Bestellungen 
akzeptieren ... » 

Auf eine entsprechende Bestellung hin soll indessen nach kl ägerischer Darstel­
lung kein von der Klägerin 1 hergestelltes Produkt, sondern eine ohne deren Zustim­
mung erstellte Schwarzkopie der US-Vollversion von WORD FOR WINDOWS 1.0 
geliefert worden sein. 

Weiter werfen die Klägerinnen der Beklagten vor, sie habe sich im April 1990 mit 
einem Rundschreiben folgenden Inhalts wiederum an eine unbestimmte Anzahl von 
Kunden gewandt: 

«MS Windows 3.0 
Ist es auf dem Markt oder nicht? Auf dem Schwarzmarkt jedenfalls. Beteiligen Sie 
sich legal am Beta-Test! Bitte entnehmen Sie die weiteren Details der Beilage. 
Wenn Sie sich am Beta-Test beteiligen wollen , senden Sie bitte den rechtsgültig 
unterschriebenen Bestellschein innerhalb der näc hsten 4 Wochen an uns zurück. » 

Mit dem von den Klägerinnen hiezu eingereichten Bestell schein konnte die Beta-
Version von MICROSOFT WINDOWS 3.0 in englischer Sprache bestellt werden, 
wobei sich der Besteller verpflichtete , die Beta-Version, zusammen mit dem ausge­
füllten Testbericht, innert vier Wochen ab Lieferdatum an die Beklagte zurückzusen­
den; zudem ist auf dem Bestellschein vermerkt, dass der Besteller bestätige, dass 
«von dieser Beta-Version keine Kopien angefertigt wurden». 

b. Die Beklagte bestreitet nicht, mit den obgenannten Beste llformularen bzw. 
Rundschreiben an das Publikum gelangt zu sein und in der Folge auch entsprechen­
de Programme an Dritte abgegeben zu haben. Sie bestreitet jedoch bezüglich des 
ersten Falles (WORD FOR WINDOWS 1.0) , dass - wie von den Klägerinnen gel­
tend gemacht - eine Kopie der US-Vollversion abgegeben worden sei; vielmehr be­
steht sie darauf, das s es sich beim gelieferten Programm um eine Kopie der Demo­
Version gehandelt habe. Weiter macht die Beklagte sinngemäss geltend, sie sei zur 
Vervielfältigung und Abgabe dieser Demo-Version berechtigt gewesen , indem sie 
anführt , es habe sich dabei nicht um eine Schwarzkopie gehandelt, da «durch den 
Kaufvertrag der Kunde recht auf eine gültige Lizenz hatte». 
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Bezüglich des ::.we iten Fa lles (Beta-Version von MICROSOFT WINDOWS 3.0) 
führt di e Bek lagte im wesentlichen aus, sie habe di e Empfänger im Bes te ll schein zu 
besonderen Verhalten snormen aufgeforde rt , nämlich di e Test-Software zurückzusen­
den und kein e Kopien anzu fert igen . Hingegen macht sie in diesem Fall nicht geltend , 
s ie sei zur Vervielfältigung und Weitergabe der frag li chen Beta-Versionen durch Li­
zenz befugt gewesen ; vie lmehr ist ihren Schilderungen zu entnehmen, dass sie nicht 
e twa vo n den Klägerinnen (oder einem autori sierten Vertreter) eine offizielle Beta­
Version bezogen, sondern sich vie lmehr anderweitig (offenbar Schwarz-) Kopien da­
von beschafft hatte, führt sie doch aus: « . . . jeder der mit Software zu tun hat, weiss, 
dass Beta-Tests . .. an jeder Ecke in Ze itungen, Computer-C lubs, be i Kollegen und 
Bekannten i11 Kopien erhält lich sind . Aus welchen Gründen und auf we lchen Wegen 
auch immer .. . Die Beklagte hat sich die Kopien der Beta-Tests auch auf diesem 
Markt beschafft . .. ». Im übri ge n ist anzunehmen, das s di e Beklagte auch anerkennt, 
e ntsprechende Kopien an Dritte weitergeleitet zu haben, bringt sie doch selbst vor, 
s ie verfüge über entsprechende Testberichte. 

c. aa. Die Klägerinn en haben zur G laubhaftmachun g ihrer Behauptung, die Be­
klagte habe anste ll e der angekündigten und auf dem Lieferschein vermerkten Demo­
Version ::.u WORD FOR WINDOWS 1. 0 eine Schwarzkop ie der US-Vollversion gelie­
fer t, zwe i - unbestrittene rmassen aus e iner Lieferung der Beklagten stammende -
Disketten mit der handschriftli chen Bezeichnung «Word fo r Windows Demo Setup» 
bzw. «Word for Windows Demo Utiliti es 1 » eingereicht und sich die «Einreichung 
der übri ge n 12 in der Sendung enthaltenen Disketten . .. vorbehalten». Weiter haben 
die Klägerinnen ihrem Begehren e in ausgedrucktes «Inhaltsverzeichnis der "Demo"­
Version WORD FOR WINDOWS gemäss Lieferung der Beklagten» sowie drei Di s­
ketten «MICROSOFT WORD FOR WINDOWS WORKING MODEL» der Kläge­
rin I be ige legt. Da di e Klägerinnen einerse its lediglich zwei der insgesamt offenbar 
zwölf von der Beklagten ge lieferten - nac h klägerischer Darstellung der US-Vo llver­
s ion von WORD FOR WINDOWS 1.0 entsprechenden - Disketten eingereicht ha­
ben und zudem weder Originaldisketten der US-Voll vers io n noch einen Ausdruck 
des Inhaltsverze ichnisses diese r Voll vers ion beigelegt haben, können aufgrund der 
vorliegenden Akten di e Ori gina l-US-Vollversion von WORD FOR WINDOWS 1.0 
e inerse its und die angebliche Schwarzkop ie davon andererseits keinem Vergle ich un­
terzogen werden. Indessen lassen die Klägerinnen ausführen, bei den von ihnen ein­
ge rei chten dre i Disketten WORD FOR WINDOWS WORKING MODEL handle es 
s ich um die Demo-Vers ion von WORD FOR WINDOWS, was vo n der Beklagten 
nicht bestritten wird. Ein Vergleich der Inha ltsverzeichnisse der von der Beklagten 
stam menden angeblichen «Demo-Disketten » einerse its und der drei Disketten 
WORD FOR WINDOWS WORKING MODEL der Klägerin I andererseits zeigt 
nun aber, dass diese nicht mite inander übere instimmen; unte r diesen Umständen er­
scheint die klägerische Darste llung, es handle sich bei den von der Beklagten stam­
menden Disketten um Schwarzkopien der US-Vollversion, a ls glaubhaft. 

Den beklagtischen Ausführungen ist zu entnehmen, dass es sich bei den Disketten 
um von der Beklagten se lbst kopierte Stücke handelt. Damit erscheint bezüglich des 
Programmes WORD FOR WINDOWS 1.0 neben einer Verle tzung im Sinne von Art. 
42 Ziff. 1 lit. b URG (in Verkehr bringe n e ines Werkexemplares unter Verletzung des 
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Urheberrechts) auch e ine Verl etzung im Sinne von Art. 42 Z iff. 1 lit. a URG (Wie­
dergabe eines Werkes unter Verletzun g des Urheberrechts) a ls g laubhaft. An di eser 
Stelle se i der Voll ständigkeit ha lber angemerkt, dass es si ch - zumal davon auszuge­
hen ist, dass di e Beklagte entgegen ihrer Darste llung e ine Schwarzkopie der US­
Vollve rsion abgegeben hat - g rund sätzli ch erübrigt, auf di e von ihr vorge brachte Be­
hauptun g, sie se i aufg rund e iner Li zenz zur Abgabe von Kopien der Demo-Version 
befu gt gewesen , näher e inzugehen. Immerhin ist in di esem Zusammenhang zu er­
wähnen, dass das Vorliegen e iner derart weitgehenden Lizenz - sei es für Demo-Pro­
gramme, sei es für Voll-Programme - mit der blossen Behauptung ohnehin ni cht 
glaubhaft gemacht ist; di e Bekl agte hat aber ke ine Urkunden e ingere icht, di e gee ig­
net wären, ihre diesbezügli che Darste llung in g laubh after We ise zu untermauern . Ob 
zusätzli ch auch noch eine Verletzung im S inne von Art . 42 Z iff. 1 lit. d URG (vg l. 
oben Erw. III.!. ) vorliegt - was di e Bekl agte bestre itet, inde m sie behauptet, das Pro­
gramm WORD FOR WINDOWS 1.0 se i schon im Januar 1990 auf dem Markt ge­
wesen - kann im Rahmen des M ass nahmeverfahrens dahin gestellt bl e iben. 

Was di e von den Kl ägerinnen bezügli ch des Programmes WORD FOR WI ND­
OWS 1.0 zusätzli ch geltend gemachten Verletzungen wettbewerb srec htli chen Be­
stimmungen angeht, so ersche int jedenfa ll s e in unlauteres Verhalten im Sinne von 
Art. 5 lit. c UWG («U nl aute r handelt insbesondere, wer .. . das marktreife Arbe its­
ergebni s e ines andern ohne ange messenen eigenen Aufwand durch techni sche Re­
produktionsverfahrens als so lches übernimmt und ve rwertet») a ls g laubhaft. Ange­
sichts der Fal schdeklaration der an geblichen «Demo-Disketten» fä llt sodann auch 
e in Verhalten im Sinne von Art . 3 lit . b UWG («U nl aute r handelt insbesondere, wer 
. .. über .. . seine Waren, Werke oder Le istun gen . .. unri chtige oder irreführende 
Angaben macht. . . ») in Betracht. 

bb. Bezüglich der von der Beklagten an Dritte abgegebenen Beta- Version von 
MICROSOFT WINDOWS 3.0 ist, wie gesagt, aufgrund de r e igenen Ausführun gen 
der Beklagten davon auszuge hen, dass es sich dabe i um Kopi en handelte, di e ( ode r 
zumindest deren Vorlagen) vom Schwarzmarkt stammten ; damit liegt denn auch di e 
Vermutung nahe, dass di ese unte r Verl etzung der Verwertungsrechte de r Klägerin 1 
hergestellt worden sind. Anges ichts des von den Parte ien bi s anh in Vorgebrachten ist 
zwar unkl ar, ob di e Beklagte lediglich bereits bestehende Kopien de r Beta-Version 
weiterge le itet oder ob sie se lbst solche hergeste llt hat, wes ha lb einstwei Jen zumin­
dest frag li ch - und damit nicht hinre ichend g laubhaft - ist, ob eine Verl etzung im 
Sinne von Art. 42 Z iffer 1 lit . a URG (und e in unl aute res Hande ln im Sinne von Art. 
5 lit. c UWG, vgl. oben Erw. c. aa.) vorli egt. Hingegen ersche int jedenfall s durch das 
in Verkehr bringen der betre ffenden Kopien eine Verletzung im Sinne von Art. 42 
Ziffer 1 lit. b URG als glaubhaft ; die Tatsache , dass die Empfä nger zur Rücksendung 
der Disketten aufgefordert wurden, sowie der Umstand, dass di ese zu bestätigen hat­
ten, dass «keine Kopien angefertigt wurden» (di es im übrigen, wie di e Klägerinnen 
zu Recht bemänge ln , bereits auf dem Beste llformular), vermögen das Verha lten der 
Beklagten se lbstverständlich in keine r Art und Weise zu rechtfe rtigen. 

Was die von den Klägerinnen bezüg li ch der Beta-Versionen von WI NDOWS 3.0 
angeführten Verletzungen wettbewerbsrechtli che r Bestimmungen betri fft, so fä ll t an­
gesichts des beklagti schen Werbetextes - de r vermuten läss t, die Bekl agte sei offi zi­
e ll zur Durchführung der Beta-Tests ermächtigt - e in unlauteres Verhalten im S inne 
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von Art. 3 lit. b UWG («U nl auter hande lt, wer ... über seine Waren, Werke oder Lei­
stungen, .. . oder seine Geschäftsverhältnisse unrichti ge oder irreführende Angaben 
mac ht. .. ») zwe ife llos in Betracht, während ein unlaute res Handeln im Sinne von 
Art. 4 lit. c UWG (Verleitung von Arbeitnehmern , Beauftragten oder anderer Hilfs­
personen zum Verrat oder zur Auskundschaftung von Fabrikations- oder Geschäfts­
geheimni ssen ihres Arbe itgebers oder Auftraggebers jedenfalls aufgrund des bisher 
Vorgebrachten nicht glaubhaft gemacht ist, zumal einstweilen unklar ist, von wem 
die Beklagte die Kopien der Beta-Versionen bezogen hatte. 

cc. Damit sind sowohl bezüglich des Computerprogrammes WORD FOR WIN­
DOWS 1.0 wie auch des Beta-Programmes MICROSOFT WINDOWS 3.0 Rechts­
verl etzungen g laubhaft dargetan. 

3. a. Z u Recht gehen die Klägerinnen im weiteren davon aus, dass ihnen na­
mentlich bezüglich ihrer urheber- und wettbewerbsrechtlichen - und damit auch 
wirtschaft li chen - Interessen grundsätzlich ein nicht leicht zu ersetzender Nachteil 
entsteht, wenn die Beklagte in der beschriebenen Art und Weise Kopien von Beta­
Versionen wie auch von Vollprogrammen an eine unbestimmte An zahl von Drittper­
sonen abgibt. So erscheinen durch die Abgabe von Vollprogrammen ohne Urheber­
rechtsvermerke bzw. ohne Beilage entsprechender Lizenzbestimmungen namentlich 
die Verwertungsrechte der Klägerin I al s beeinträc hti g t; e ine entsprechende Beein­
trächti gun g muss aber auch hinsichtlich der Beta-Versionen gewärti gt werden , ist 
doch , wie die Klägerinnen zu Recht anführen, eine schon auf dem Bestellformular 
abzugebende Bestätigung, dass keine Kopien «angeferti gt wurden», zweife llos nicht 
geeignet, die Rechte der Kl ägerin I hinre ichend zu wahren . Bezüglich der Beta-Ver­
s ionen e rscheint zudem auch die Gefahr einer gewissen Imageschädi gung als glaub­
haft, hat doch die Bek lagte in diesem Zusammenhang den Anschein erweckt, sie bie­
te jedem beliebigen Interessenten die Teilnahme an e inem offiziellen Beta-Test der 
Klägerin I an. Hinsichtli ch der Abgabe von Schwarzkopien von Vollversionen fällt 
zudem zweife llos auch die Gefahr einer Umsatzeinbusse in Betracht. Die Frage, ob 
zusätzlich auc h eine Marktverunsicherung und -verwirrun g im Spie l ist, kann - da 
schon aus anderen G ründen e in nicht leicht zu ersetzender Nachte il g laubhaft er­
sche int - vor liegend dahingestellt ble iben. 

Die Beklagte führt nun aus, die von den Klägerinnen aufgeführten «Sachverhalte» 
seien «heute nicht mehr aktuell » und hätten «sich dadurch von selbst erledigt»; damit 
will sie offenbar sinngemäss geltend machen, da inzwischen die offiziellen Vollversio­
nen von WORD FOR WINDOWS 1.0 und MICROSOFT WINDOWS 3.0 auf dem 
Markt seien, bestehe keine Gefahr mehr und fehle es mithin am Rechtsschutzinteresse 
der Kl ägerinnen. Dieser beklagtischen Auffass ung kann indessen nicht gefolgt werden. 
So ist zum einen anzunehmen, dass - namentlich bei Privaten - nach wie vor ein Inter­
esse daran besteht, bei der Beklagten kostenfreie oder allenfall s kostengünstige 
Schwarzkopien von Vollversionen oder Kopien von Beta-Versionen zu beziehen. Da die 
Beklagte zudem klar den Standpunkt vertritt, sie habe sich rechtmässig verhalten, und 
da sie auch auf entsprechende Verwarnungen der Klägerinnen und deren Bemühungen 
um eine Unterlassungserklärung in keiner Art und Weise reagiert hat, erschei nt es auch 
als glaubhaft, dass eine Wiederholun gsgefahr bezüglich weiterer Beta- Versionen und 
Vollprogra mmen, an denen die Klägerin I verwertungsberechtigt ist, besteht. 
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1111 weiteren ist davon auszugehen, dass ein rechtsrnäss iges Verhalten der Beklag­
ten und damit die Abwendung der genannten Gefahren nur durch entsprechende um­
fassende Verbote im Sinne der klägerischen Massnahmebegehren Ziffern J und 2 zu 
erreichen sind, was zur G utheissung dieser beiden Begehren führt. 

b. Inwiefern ihnen ein nicht leicht wiedergutzumachender Nachteil drohe, der nur 
du rch die anbegehrten Beschlagnahmungen von Dokumenten und Unterlagen «über 
Lieferungen von Computerprogrammen und Kopien gemäss Ziffern I und 2» der 
Massnahrnebegehren «an die Bek lagte und von der Bek lagten an ihre Abneh me r» 
bzw. von« Werbematerial inkl. Rundschreiben an Kunden der Bek lagten für den Ver­
trieb von Computerprogrammen und Kopien gemäss Z iffern I und 2» der beantrag­
ten Massnahmen abgewendet werden könne, legen die Klägerinnen nicht dar. Unk lar 
bleibt namentlich auch, ob die Klägerinnen mit d iesen Begehren allenfalls eine vor­
sorgliche Beweisabnahme beantragen wollen. Die Klägerinnen berufen sich jeden­
fa ll s nicht auf die§§ 231 ff. ZPO. Sie führen zwar Art. 14 UWG an , der seinerseits 
pauschal die Art. 28 c- f ZGB für anwendbar erkl ärt; gemäss Art. 28 c Abs. 2 Ziff. 2 
ZGB kann der Richter «die notwendigen Massnahmen ergreifen, um Beweise zu si­
chern» . Indessen is t zu bezweifeln, ob dieser äusserst pauschale Verweis auch nur 
annähernd genügen kann. Als wesentlich fä llt aber vor allem auch ins Gewicht, dass 
die Klägerinnen mit keinem Wort darlegen, aus welchen konkreten Gründen eine Be­
weisgefährdung zu befürchten sei, womit eine entsprechende Gefahr auch nicht 
g laubhaft gemacht ist. Hinzu kommt, dass die Ausführungen der Klägerinnen den 
Schluss nahe legen, dass es ihnen mit dem entsprechenden Antrag weniger um die 
S icherung von Beweisen als vielmehr um Informationsbeschaffung im Hinblick auf 
we ite re Prozesse gegen Dritte geht, führen sie doch aus: «Schli ess li ch besteht auch 
noch die Gefahr, dass ... Beweise und Informationen über die Emfänger sowohl der 
Schwarzkopien von WORD FOR WINDOWS aber auch der Beta-Test-Versionen 
von WINDOWS 3.0 von der Beklagten beiseite geschafft werden und damit der Klä­
gerin entgehen . Damit wäre sie aber auch noch der Möglichkeit beraubt, wenigstens 
ihre Rechte ... gegenüber diesen Empfängern direkt geltend zu machen.» Informa­
tionszwecken wäre aber wiederum mit einer blossen Edition Genüge getan (vgl. 
Sträu li /Messmer, N. 4 und 6 zu§ 23 1 ZPO). Aus a ll diesen Gründen ist den entspre­
chenden Beschlagnahmebegehren nicht zu entsprechen. 

c. Im Rahmen der vorsorglichen Massnahmen nicht zu entsprechen ist sodann 
auc h dem klägerischen Begehren um Beschlagnahmung von Kopien von Program­
men gemäss Ziffern I und 2 der gestellten Anträge. So wird seitens der Klägerinnen 
nicht gelte nd gemacht, geschweige denn glaubhaft dargelegt, es bestehe die Gefahr, 
dass sich die Beklagte über Verbote gemäss den Anträgen Z iffern I und 2 hinweg­
setzen würde, und es ergeben sich diesbezüglich auch aufgrund der Akten keine An­
haltspu nkte. Es ist unter diesen Umständen nicht ersichtlich, weshalb s ich im Mass­
nahrneverfahren zusätz li ch zu den Verboten auch noch entsprechende Beschlagnah­
mungen aufdränge n sollten . Dass entsprechende Beschlagnahmungen zur Be­
weiss icherun g erforder lich seien, machen die Klägerinnen in ihrer Rechtsschrift mit 
keinem Wort ge ltend. 
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IV 

Seitens der Beklagten wird keine S icherhe its leistung durch die Klägerin nen im 
S inne von § 227 Abs. 1 ZPO beantragt. Ebenso wird nicht beantragt, es sei im Sinne 
vo n § 227 Abs 2 ZPO gegen S icherhe its leistung vom Massnahmeerlass abzuse hen. 

Die Einzelrichterin verfügt 

1. In te il weiser Gutheissung des Massnahmebegehren s der Klägerinnen wi rd der 
Beklagten verboten , 

Computerprogramme der Klägerin 1, insbesondere WORD FOR WINDOWS 
1 .0, in e ng li scher und deutscher Version zu kopieren bzw. von Dritten kopieren 
zu lassen un d solche ohne Zustimmung der Kl ägerin I he rgeste llte Kopi en feil­
zuhalten, zu verkaufen oder in anderer Wei se in Verkehr zu bringen bzw. zu 
solchen Handlungen anzustiften, bei ihnen mitzuwirken, ihre Begehung zu be­
gün stigen oder zu erleichtern, 

- sogenannte Beta-Versionen von Computerprogrammen der Klägerin l , insbe­
sondere von MICROSOFT W INDOWS 3.0, zu kopi eren bzw. kopieren zu las­
sen und solche Beta-Versionen bzw. Kopien davon ohne Zustimmung der Klä­
gerin I feilzuhalten, zu verkaufen oder in anderer We ise in Verkehr zu bringen , 
be i so lchen Handlunge n anzu st iften , bei ihnen mitzuwirken , ihre Begehung zu 
begünst igen oder zu erl e ichte rn , 

unte r Androhung der Überweisung der Organe der Beklagten an den Strafrichter 
zur strafrechtlichen Ahndung mit Haft oder Busse gemäss Art. 292 StGB im Wider­
handlungs falle. 

Im übri ge n wird das Massnahmebegehren der Klägerinn en abgewiese n. 

A rt. 9 Abs. I URG - «NOSFERATU» 

Das Urheberrecht wirkt absolut. Wird es übertragen, geht die ausschliessliche 
Rechtsmacht auf den Erwerber übe,: 

- Das Mitglied der SUISA hat ihr nicht eine Forderung abgetreten, sondern ein 
absolutes Recht, aus welchem die SUISA eine Forderung ableitet, die ihr 
selbst und unmillelbar aus der Verletzung dieses Rechts erwachsen sein soll. 

- Le droit d 'auteur a un effet absoh1 .. Une Jois transfere, il passe a L'acquereu,: 
- Le membre de La SUISA n 'a pas cede une creance a La SUISA mais un droit ab-

solu duquel La SUISA deduit une creance, clont eile devient elle-meme imme­
diatement titulaire du seulfait de La violation de ce droit . 

Urte il des Bundesge ri chts I. Z ivil abt. vom 12. November 1991 i.S. SUISA gegen 
die Erbengemeinschaft R-M .E. 
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Die Beklagte veranstaltete 1989 in ihrem Kino vier Vorführungen des Stumm­
films «Nosferatu » mit musikalischer Untermalung durch ein Live-Orchester. Die 
dabei aufgeführte Musik von Johann Sebastian Bach war von e inem Mitglied der 
Klägerin , A.B „ für diese n Film bearbe itet worden. 

A.B. hatte der Klägerin 1984 vertraglich die Urheberrechte an se ine n bereits ge­
schaffenen und noch zu schaffenden Werken übertragen . Er hatte sich mit den Auf­
führungen se iner Musik zu «Nosferatu» einverstanden erk lärt und für die Benützung 
der Musik von der Beklagten 500 Franken bezogen. Die von der Klägerin geltend 
gemachte Urheberrechtsentschädi gun g wurde von der Beklagten bestritten. Das 
Kantonsgericht Graubünden wies die Klage der Klägerin ab, die daraufhin Berufung 
an das Bundesgericht führte. 

Aus den Erwägungen des Bundesgerichts 

2. Die Vorinstanz stellt in tatsächlicher Hinsicht fest, A.B . habe die Urheberrechte 
an se inem Werk der Klägerin zur Verwertung abgetreten, dies den Beklagten aber 
nicht angezeigt. Ungeachtet der Abtretung habe er diesen eine Verwertungserlaubnis 
erteilt und sich für die Benützung seiner Urheberrechte mit 500 Franken entschädigen 
lassen. In rec htli cher Hinsicht ge langt das Kantonsgericht zum Schluss, die Beklagten 
hätten nach Treu und Glauben ann ehmen dürfen, die Aufführungserlaubnis direkt 
vom Urheber erworben und dessen Urhe berrechte vereinbarungsgemäss entschädigt 
zu haben; die Beklagten seien daher nach Art. 167 OR gültig befreit worden. 

3. Die Werknutzungsrechte des Urhebers, wie sie hier zur Beurteilung stehen , 
sind nach ge ltendem schweizerischen Recht (Art. 9 Abs. 1 URG) übertragbar. Daran 
so ll nac h dem gegenwärtigen Stand der Diskussion auch de lege ferenda festgehalten 
werden , nachdem vorübergehend e rwoge n worden ist , die Urheberrechte von einer 
Übertragung allgemein auszuschliesse n und - nach deutschem und österreichischem 
Vorbild - led ig lich die Ei nräumun g von Nutzungsrechten zu gestatten (s . Botschaft 
des Bundesrates vom 19. Juni 1989 zu e inem Bundesgesetz über das Urheberrecht 
und verwandte Schutzrechte, 881 1989 III 533 f.). Zulässig ist dabei gemäss allge­
meinen Grundsätzen auch eine bloss fidu ziari sche Rechtsübertragung. Sie führt zum 
vollen Rechtserwerb des Fiduziars, sofern s ie e rnsthaft gewollt und nicht bloss si­
muliert ist. Der Fiduziar wird dadurch gege nüber Dritten , die sich um die internen 
Rechtsbeziehungen zwischen Treugeber und Treuhänder nicht zu kümmern haben 
(BGE 115 II 4 71 ), als Rechtsträger leg itimiert und zu Verfügungen berechtigt (BGE 
85 II 99; Jäggi/Gauch, N 188 ff. zu Art. 18 OR; Kramer, N 128 zu Art. 18 OR; Wie­
gand , Fiduziari sc he Sicherungsgeschäfte, ZBJV 116/1980, S . 541 f.). Treuhänderi­
sc he Rechtsübertragungen in diesem Sinne werden regelmässig auch auf di e mono­
polistisch konzipierten Verwertungsgesellschaften vorgenommen (Angela Mauhs, 
Der Wahrnehmungsvertrag, UFITA-Schriftenreihe 96/1990, S. 18 f.). 

Das Urheberrecht wirkt absolut, d.h. gegenüber jedermann. Wird es übertragen, 
geht die aussc hliess liche Rechtsmac ht auf den Erwerber über; im Treuhandverhältnis 
g ilt dies jedenfall s für die Dauer der Fiduz ia. Das bedeutet zum einen , dass der Er­
werber das Recht ebenfall s gege nüber jedermann durchsetzen kann, zum andern aber 
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auch , dass der Veräusserer mi t der Begebun g der Rechtszuständigkeit von wei teren 
Verfügungen über das Rech t ausgeschlosse n wird und namentlich nicht mehr be­
rechtigt ist, weitere Nutzungsbefugnisse e inzuräumen (Angela Mauhs, a.a .O. , S. 107 
ff.). Mange ls eines durch Besitz (w ie z.B. in Art. 714 Abs. 2 ZGB) oder Reg isterein­
trag (wie z.B. in Art. 973 ZGB oder Art. 33 Abs . 4 PatG) begründeten Rechtsscheins 
können auch gutgläubig kei ne Rechte vom ni cht oder nicht mehr Berechti gten e r­
worben werden (Erläuterungen zum Vorentwu rf 11 für ein revidiertes Urheberrecht s­
gesetz vom 1. Ma i 1974, S.25; Riklin , Das Urheberrecht a ls individue ll es Herr­
schaftsrecht und seine Ste llung im Rahmen der zent ralen Wahrne hmun g urheber­
rechtli cher Befugni sse sowie der Kunstförderung, Fre iburg 1978, S. 121 ; Tro ll er, Der 
gute G laube im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, SJZ 46/19S0, S. 205). 
Insoweit untersche idet sic h das Urheberrecht nicht vom Obligationenrecht. Auch da­
nac h ist eine zwe ite Zess ion be i gültiger Ers tabtretung unwirksam , se lbst wenn der 
Zweitzes sionar von der früheren Abtretung keine Kenntnis hat und daher das ver­
me intl iche Recht gutg läubig erwirbt (von Tuhr/Escher, A ll gemeiner Te il des schwei­
zerischen Obligationenrechts, Band II , S . 338). An diesem Ergebnis vermag der vom 
Kantonsgericht angewandte Regelungsgedanke von Art. 16 7 OR nichts zu ändern. 
Diese Bestimm ung ordnet weder die Aktiv leg itimat ion an e ine r Forderun g noch die 
Befugnis zur Begründung von Schuldverhältni ssen, sondern ist aussc hli ess li ch eine 
Schutzbestimmung zugunsten des in gute m Glauben an e inen früheren G läubiger 
zahle nde n Schuldners (BGE 56 II 368) . 

Im vorliegenden Fal l hat A .B . der Klägeri n nicht e ine Forderung gegen di e Be­
klagten abgetreten, sondern ein abso lutes Recht, aus we lche m die Klägerin e ine For­
derung ableitet , die ihr se lbst und unm itte lbar aus der Verl etz un g dieses Rechts er­
wac hse n se in sol l. Diese Forderung aber konnte ni cht gege n ihren Will en mit einer 
Lei stung an A.B . getilgt werde n, und zwar unabhängig davon, ob di e Leistung gut­
ode r bösgläubig bewirkt wurde . Art. 167 OR ist auf diesen Sachverhalt auch sinn­
gemäss nicht anwe ndbar. Haben dem nach die Bekl agten das der Klägerin zustehen­
de Urheberrecht ver letzt , könn en sie sich ih rer Entschädigungspflicht nicht mit der 
Begründ ung entziehe n, gutgläub ig vom Rechtsvorgänger der Berechti gten e ine Nut­
zungsbefugnis zugestanden erhalten und dafür e ine Vergütung bezahlt zu haben . So­
weit der angefochtene En tsc heid der Leistun g de r Bek lagten an den Urheber des auf­
geführten We rkes befreiende Wirkung im Verhältnis zur Klägerin al s Rechtsinhabe­
rin zuspricht , ve rl etzt er Bundesrecht . 

Zur Rechtsnatur der von der Klägerin geforderten Entschädigung wie auch zur 
strei ti gen Höhe , in sbesondere zum anwendbare n Tarif und den massge benden Be­
mess un gsg rund lagen , hat sich die Vorinstanz noch nicht geäussert. Es ist ihr Gele­
ge nheit zu geben, dies nachzuhol en. Die Stre itsache ist daher zu neuer Entscheidung 
im S inne der Erwägungen ans Kantonsgericht zurückzuweisen. 

Demnach erkennt das Bundesgericht 

Die Berufung wird gutgehci ssen , das Urtei l de s Kantonsgerichts (Ausschuss) vo n 
Graubünden vo m 10. April 199 1 aufgehoben und die Streitsache zu ne uer Entschei­
dung an d ie Vorinstanz zurückgewiese n. 



211 

Rechtsdogmatisches zur Übertragung von Urheberrechten und gewerb­
lichen Schutzrechten, insbesondere zur Frage des Gutglaubensschutzes 
obligatorisch Berechtigter 

(zugleich e in Kommentar zum Urteil des Bundesgeri chts vom 12. November 199 1) 

D1'. Reto M. Hilty, Zü rich 

1. Ausgangslage 

Die Frage, wie Urheberrechte (bzw. deren vermögensrechtlicher Te il , um den es 
im folgenden aussc hli essli ch geht) rechtstechni sch übertragen werden, wurde in der 
Schweiz bi slang ni e befriedi gend beantwortet. Der Grund mag darin li egen, dass sich 
die Frage im deutschen Recht nicht ste llt - nach der dort herrschenden monistischen 
Auffassung kann das Urheberrecht grundsätzlich überhaupt ni cht übertragen werden 
(§ 29 D-UrhG) - und sich das Bundesgericht dazu bi s heute ni e geäusse rt hat, im Ge­
gente il : in BGE 101 11 106 wurde ni cht einmal unterschieden zwischen der Übertra­
gung der Urheberrechte als so lchen und jener der blossen Nutzungsrechte. Entspre­
chend werden in der Literatur denn auch di vergierende Ansichten vertreten; neben 
den Befürwortern e iner Anwendung des Zessionsrechts (so Rehbinder, Skript zum 
Urheberrecht, 4. A ufl. , Zürich 1989, 106; s. auch Sig i, Übertragung des Urheber­
rechts und Einräumung von Verwendungsbefu gni ssen, Diss. Basel 1977, 1 12) finden 
sich auch Gegner e iner so lchen Konstruktion (so Bucher, OR AT, 2. Aufl. , Zürich 
1988, 539; indirekt Guhl/Merz/Koller, Das Schwei z. OR, 8. Aufl , Zürich 199 1, 247), 
welche ihrerseits e ine Alternative all erdings vermi ssen lassen. Von Zess ion (und von 
cess io leg is) spricht umgekehrt auch die Botschaft zu m neuen URG (BB 1. 1989 III 
534 und 536), wobei indessen nirgends ein direkter Hinwe is auf das Zess ionsrecht 
erfol gt, mithin ni cht geschl ossen werde n kann, das s von e iner Zess ion im techni ­
schen Sinne ausgegangen wird. 

In dem jüngst e rgangenen En tsche id vo m 12 . Nove mber 199 1 hat das Bundesge­
ri cht di e seltene Gelegenheit, die rechtsdogmati sch ungeklärte Frage zu beantworten, 
le ider verpass t. Dies ist insofern bedauerli ch, al s angesichts der Bedeutun g der Fra­
ge ein obiter di ctum durchaus angeze igt gewesen wäre; stattdessen provoziert die 
gewählte Formulierung je nac h Interessenlage e ine unvoll ständige Wiedergabe der 
höchstrichterlichen Rechtsprechung, Art. 167 OR betreffend den Schutz des gut­
g läubigen Schuldners sei «auch sinnge mäss ni cht anwendbar». E ine so lch allgemei­
ne Behauptung aber wäre vö llig verfehlt. 

Im konkreten Fall liess sich die Frage des Gutglaubensschutzes im Sinne von Art. 
167 OR - e in wese ntliches Merkmal des Zess ionsrechts - indessen tatsächlich um­
schiffen. Denn hat der Urheber sein Recht bere its e inem Dritten (h ier der SUISA) 
übertrage n, so ist e ine nochmalige Übertragung desselben absoluten Rechts durch 
den Urheber auf e inen andern ausgeschlossen; urheberrechtli ch zulässig - bei bloss 
fiduziarischer Übertragung i.d .R. jedoch obligatorisch untersagt - wäre höchstens 
noch die Weiterübertragung se itens des nunmehr (ausschliesslich) berechtigten Drit-
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ten. Hingegen schliesst die nach der Übert ragun g fehl ende Berechtigung des Urhe­
bers di e Anwe ndbarkeit von Art. 167 OR von vornhere in aus: Der dort vorausge­
setzte Übergang des Rechts ist rechtli ch gar nicht mehr mög li ch. 

2. Problemstellung 

Ein Gutglaubensschutz Dritter ist auf zweierlei Arten in Betracht zu ziehen. Z um 
e inen kann sich der (ve rmeintli che) Erwerber e ines Urheberrechts fä lschlicherwe ise 
gutg läubig in der Ann ahme befind en, von e inem Berechtigten ein abso lutes Rec ht zu 
e rwerben; di ese Kon ste llation e rinnert in gewisser Hinsicht an Art. 164 Abs. 2 OR 
(e ingehender dazu 4.a). Zum andern kann e in absolutes Recht durc h das obli gatori­
sche Recht eines Dritten be las tet sein . Wird ein derart be lastetes absolutes Recht 
übertrage n, ohne dass der obli gatori sch Berechti gte von der e inen oder anderen Par­
te i entsprechende Mitte ilung e rhält, so entsteht e ine mit Art. 167 OR vergle ichbare 
Situati on. 

Im Fall e des Entsche ides vom 12. November 199 1 würde sich di e Frage des Gut­
g laubensschutzes im le tztge nannten S inne etwa dann ste ll en, wenn der Urheber den 
Kin oinhabern noch vor de r Übertragung seiner Rechte auf d ie SU ISA e in N utzungs­
recht e ingeräumt hätte, um das Urheberrecht anschliessend - jedoch vor Bezahlung 
de r entsprechenden Gebühr durch die Kin oinhaber - de r SUISA abzutre ten. Ganz 
a ll ge mein von Bedeutung ist di e Konste ll at ion vo n Art. 167 O R immer dann , wenn 
de r Inhaber von Urheberrechten - bzw. überhaupt vo n absoluten Rechten - daran ob­
li gato ri sche, mit einer Gegenl eistung an ihn verbundene (N utzu ngs-) Rechte ei n­
räumt , das abso lu te Recht jedoch anschli essend auf einen Dritten übert rägt. Zu den­
ken ist etwa an die Veräusserung des Gegenstandes einer (nach schweizeri scher Auf­
fass ung in j edem Fa ll blass obligatori sch wirke nden) ein fac hen oder aus­
schli ess li chen Lizenz durch den Li ze nzgebe r. 

Die in so lchen Fällen bestehende Problematik des G utglaubensschutzes des 
Schuldners ist indessen nur e in Aspekt de r übergeordneten Frage der (weni gstens 
sinngemässen) Anwendbarke it des Zess ionsrechts auf di e Übertragung von lmmate­
ri a lgütern. Zu untersuchen se in wird abe r auch di e Ange messenhe it de r übri gen zes­
sionsrechtlichen Bestimmungen, wobe i die in Art. 165 Abs. 1 O R verl angte Schr;ft­
for m nach he rrschender Auffass ung von vornhere in ni cht ve rl angt wird (dazu 4.b). 
Vorab zu kl ären ist indessen die Frage, ob die Zess ion aufgrund ihrer Rec htsnatur für 
di e Übertragung von abso luten Rechten überhaupt ange messen se i. 

3. Die Rechtsnatur der Übertragung insbesondere von Urheberrechten 

Über die Rechtsnatur der Zession besteht keines wegs e ine e inheitli che Auffas­
sun g; zu mindest in seinen früheren Entscheiden ging das Bundesgericht j edoch von 
der Abstrakthe it der Zess ion aus (BGE 50 II 154 und 393, 67 II 127; 7 1 II 169 f.) ; 
e ine bere its erfolgte Abtretungserkl ärung - also das Verfü gungsgeschäft - bli ebe 
de mnach unberührt , fa ll s das der Abtretun gserk lärung zugrunde li ege nde Verpfli ch­
tungsgeschäft, die causa, dahin fä llt bzw. sich nachträg lich a ls un gül tig erweist. In 
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neuerer Ze it liess es die Frage allerdings offen (BGE 84 II 363 und 95 II 112). Die 
Literatur demgegenüber betrachtet di e Zession von Forderungen (entsprechend der 
Tradition von Sachen; dazu 5.) teilweise als kausales Rechtsgeschäft, mit der Fol­
ge, dass die Forderung bei mangelhaftem Rechtsgrund - etwa bei Nichtigkeit des 
zugrundeliegenden Verpfli chtungsgeschäfts - überhaupt ni cht übergeht (so etwa 
Jäggi , Z ur «Rechtsnat ur» der Zession, SJZ 1971 , 6 ff.; ihm im wesentlichen fol­
ge nd Gauch/Schluep, OR AT Band II , 5. Aufl., Zürich 1991 , N 3631 ff., m.w.H .). 
Wohl die Mehrheit betrachtet die Zession indessen nach wie vor als abstrakt (so 
e twa von Tuhr/Escher, OR AT Band II , Zürich 1974, 333; Bucher, a.a.O. , 554 ff. ; 
Meier-Hayoz/von der Crone, Wertpapierrecht, Bern 1985, 13 f., m.w.H.); der For­
derungsübergang auf den Erwerber erfo lgt demnach trotz mangelhaftem Grund­
geschäft. 

Unterstellt man nun die Übertragung von Urheberrechten (entsprechendes gilt 
teilweise auch für die gewerbli chen Schutzrechte) dem Zessionsrecht, so muss dieses 
- selbst wenn einzelne Vorschriften wie etwa das Formerfordernis in Art. 165 OR 
suspendiert würden - insbesondere auch in bezug auf die Rechtsnatur dieser Über­
tragung ge lten. Abstraktheit wäre mit dem Charakter von Urheberrechtsverträgen 
aus verschiedenen Gründen aber kaum zu vereinbaren: 

a) Zun ächst wird auch der vermögensrechtliche Teil des Urheberrechts nicht ein­
fach voll übertrage n, vielmehr erg ibt sich aus der Zweckübertragungstheorie eine Dif­
ferenzierung dahingehend, dass die Rechte auf den Erwerber nur soweit übergehen , 
als der Vertragszweck dies erfordert. Beim Verlagsvertrag erfolgt die Übertragung des 
Urheberrechts (di spos itiv) sogar in zeitlicher Hinsicht limitiert, nämlich «auf so lan­
ge . . . , als es für die Ausführung des Vertrages erforderlich ist» (Art. 38 1 Abs. l OR). 
Fällt dieser den Umfang des Rechtsübergangs bestimmende Vertrag dahin , kann nicht 
einfach vom vollständigen Rechtsübergang ausgegangen werden; bei Dahinfallen des 
Grundgeschäfts als Resultat anzustreben ist vielmehr die ausschliessliche Berechti­
gung des Übertragers . Dabei erscheint die - bei der Abstraktheit notwendige - be­
helfsmässige Konstruktion ei nes resolutiv bedingten Verfügungsgeschäfts (mit Aus­
lösung der Bedingung durch Dahinfall des Vertrages; im einzelnen von Tuhr/Escher, 
334) gek ünstelt, wenn stattdessen von Kausalität ausgegangen werden kann. 

b) Das bei der Zession bei Dahinfallen des Grundgeschäfts anwendbare Berei­
cherungsrecht vermag das bei der ohne - oder aufgrund einer ungülti ge n - causa er­
folgten Übertragung von Urheberrechten entstandene Ungleichgewicht in keiner 
Weise zu beseitigen ; anders als bei der Zession von Forderungen geht es bei Ur­
heberrechtsverträgen nicht um Geldbeträge, sondern um absolute Rechte. Eine Art 
«Rückübereignung» im Sinne der sachenrechtlichen Vindikation kommt - davon ab­
gesehen, dass sie dem Zessionsrecht völli g fremd wäre - aufgrund des immaterie ll en 
Charakters bzw. der Ubiquität des unabhängig von einem Reg ister bestehenden Ur­
heberrechts aber ebenfalls ni cht in Frage. Zu einem annehmbaren Resultat führt 
bfoss Kausalität: Sie allein erlaubt dem Urheber eine uneingeschränkte Wahrneh­
mung seiner Rechte, denn er ist und bleibt mangels gültigem Grundgeschäft Berech­
ti gter und kann jedem Dritten - auch dem vermei ntlichen «Zessionar» - die Benut­
zung se ines Werks verbieten . 
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c) Ganz anders a ls beim Übergang von Forderun ge n geht der Urheber be i der 
Übert rag un g von Urheberrechten oftm als ein Dauerschuld verhältni s e in: Die Ver­
wertun gsgese ll schaft verpfli chtet sich vertrag lich zum Inkasso und zur Abrechnung 
de r Benutzun gsgebühr von Dritten, de r Verleger bestimmt aufgrund des Verlagsver­
trags pe ri odi sch das Honorar des Urhebe rs (A rt. 389 Abs. 2 OR) usw. Das dem Über­
gang des Urheberrechts zugrundeli egende Rechtsgeschäft ist also se lbst bei einem 
Dahinfa ll un abdingbare Voraussetzun g insbesondere zur Errechnung de r materi e llen 
Ansprüche des Urhebers; auszugehen sein wird nöti genfa ll s von e inem fa kti schen 
Vertragsverhä ltnis (A rt. 320 Abs. 3 OR analog) . Demgegenüber würde di e der A b­
strakthe it de r Zess ion entsprechende Berechnung seiner Ansprüche mit Hil feersatz­
we ise r Ko nstruktionen (so de m Bereicheru ngsrecht , allenfa ll s der Geschäftsführun g 
ohne Auftrag) ohne jede Not e rfol ge n und vermöchte nie in g leiche r Weise zu be­
friedi ge n. 

d) Z u beachten ist schli ess li ch, dass der Urheber se lbst be i voll ständiger Veräus­
serung des vermögensrechtli chen Te il s des Urheberrechts durch sein unübertragba­
res Urheberpersönlichkeitsrecht mit sei nem Werk auf Lebzeiten ve rbunden bleibt; 
e in Rechtsübergan g (we nngle ich bloss des ve rmögensrechtlichen Teil s) trotz eines 
dahingefa ll enen Grundgeschäft s w iderspräche damit wohl schon dem dem Urheber­
vertragsrecht immane nten Schutzgedanken. 

Wenn bezügli ch der Übertragung vo n Urheberrechten demnach ni cht von einer 
abstrakten Rechtsnatur ausgegangen werden kann , so ist damit alle rdin gs noch ni chts 
entschi eden, fa lls das Zess ionsrecht eben doch kausa len Grundsätzen gehorchen 
sollte. In g le icher We ise li esse sich das (abstrakte) Zess ionsrecht all enfa ll s dahinge­
hend entfre mde n, dass es für I mmateri a lgüter eben nur sinngemäss - genauer: kausal 
- angewendet wird (in d iesem Sinne wohl Pedrazzini , Schweizeri sches Privatrecht 
VII/ 1, Basel/Stuttgart 1977, 572; ähnli ch Uhl , Die rechtsgeschäftli che Übertragung 
im schweizeri schen Urheberrecht, Bern 1987, 155 ff.) . Zu untersu chen ist deshalb, 
inwieweit die einzelnen Bestimmunge n des Zess ionsrechts für die Übertrag ung von 
Immateri a lgüterrechten überhaupt taugen. 

4. Die Angemessenheit des Zessionsrechts auf die Übe rtragung 
von lmmaterialgüterrechten 

Das Gesetz spricht ausschliess li ch von Forderungen. Darunter können aber selbst 
bei grosszügiger Aus legun g ledi g li ch re lati ve Rechte zwischen zwei oder allenfall s 
mehreren Parte ien verstanden werden; absolute, einer einzelnen Person zustehende, 
sich jedoch gegen j ede rmann richtende Rechte hin gegen werden von di eser Wen­
dun g ni cht erfass t. Denn anders als im deutschen Recht fehlt ein erweitender Hin­
weis, das Zess ionsrecht fi nde auch auf die Übertragung «andere r Rechte» Anwen­
dun g (§ 41 3 BGB ). Damit steht das Zessionsrecht insbesondere im Gegensatz zum 
Pfa ndrecht, wo ausdrückli ch «Forderungen und andere Rechte» unterschi eden wer­
den (A rt. 899 f. ZGB ; s. dazu auch nac hstehend 5. ). 

Bere its di e Kon ste llati on e ines Übergangs von Forderungen im Sinne von Art. 164 
Abs. 1 OR ist von jenem von Immateria lgüterrechten indessen gän zlich ve rschieden. 
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Entsteht bei letzte rem di e Rechtsbeziehu ng der Parteien überhaupt erst durch 
Rec htsgeschäft, vergle ichbar etwa mit e inem Kaufvertrag, setzt die Zess ion ei n 
bere its bestehendes Schul dverhä ltni s (herrüh rend etwa aus einem Kaufvertrag oder 
auc h der Übertragun g ei nes lmmateria lgutes) begriffsnotwend ig voraus . In dieses 
tritt der Zessionar als Dritter ein , indem der Gläubiger und Zedent, der dem Schuld­
ner gegenüber eine aus dem Schuldverhältni s herrührende Forderung hat, dem Zes­
sionar d iese Forderun g - nicht abe r das die Forderu ng begründende Schul dverhältni s 
- überträgt. Entsprechend sind denn die einze lnen Bestimmungen des Zess ionsrechts 
auch auf dieses rein obli gatori sche Dreiecksverhältni s zugeschnitten: 

a) Art. 164 Abs. 2 OR schützt den gutgläubi gen, aufgrund e ines schrift li chen 
Schuldbekenn tni sses erwerbenden Zessionar vor ei nem darin ni cht enthal tenen Zes­
sions verbot. Dabei ste llt sich die Frage des Schutzes des gutgläubigen Erwerbers e i­
ner Fo rderung aufgrund des notwendi gen Dreiecksverhältni sses immer; beim Er­
werb von lmmateria lgüte rrechten hin gegen kann sich eine ähnliche Frage nur aus­
nahmsweise stellen , nämlich dann . we nn mit dem Erwerber ein Drit ter in Kon­
kurrenz steht. 

Für diese Sonderfälle bestehe n bei den gewerbli chen Schutzrechten Rege ln , we l­
che prima vista tatsäc hli ch an Art. 164 Abs. 2 OR erinnern: Der gutg läubige Erwer­
be r eines absoluten Rechts ist insoweit geschützt, a ls vorherige Veräusserungen bzw. 
Belas tungen d ieses Rec ht s im jeweiligen Register nicht ei ngetragen sind (A rt. 33 
Abs . 4 bzw. Art. 34 Abs. 3 PatG; Art. 1 1 Abs. 3 MSchG bzw. Art. 17 Abs. 2 Satz 2 
des neuen MSchG ; Art. 4 Abs. 3 MMG). Geregelt sind mit andern Worten zwei Fäl ­
le: Entweder «veräussert» der zwar früher, nun aber aufgrund e iner bereits erfo lgten 
Veräusserung ni ch t mehr Berechti gte das (fremde) Recht nochmals; bestünden die 
genannten Rege ln ni cht , wü rde der ni cht berec hti gte Veräusserer dem Erwerber ge­
genüber höchstens sc hadenersatzpflichti g, ohne dass der (auch gutg läub ige) Erwerb 
des abso luten Rechts noch möglich wäre. Oder aber der Berecht igte veräussert das 
Recht trotz entgegenstehender ob li gatori scher Ve rei nbarung (i nsbesondere e iner 
früher erte ilten Lizenz) , was ohne di e obigen Bestimmungen an sich ohne weite res 
zur Übe rtragun g des Rechts auf den - auch bösgläubigen - Erwerber führen würde . 
In gewisser Weise verg le ichbar mit Art . 164 Abs. 2 OR ist nur der zwe ite Fa ll. Die 
Tatsache, dass er in den gewerblichen Schutzrechten geregelt ist, erlaubt indessen 
keinen Rückschluss auf die Anwendbarke it des Zessionsrechts. Se lbst wenn dieses 
hin gege n Anwendung fände , wären di e entsprec henden Bestimmungen - wie übri ­
gens noch andere (dazu nac hstehend) - oh nehin als lex spec ialis zu werten, wo mit 
Art. 164 Abs. 2 OR so oder so ke ine se lbständige Bedeutung hätte. 

Im Urheberrecht umge kehrt , wo entsprechende Regelungen fe hlen , ist die in Art. 
164 Abs. 2 OR gerege lte Konste ll ati on insofern überhaupt nicht denkbar, a ls der gute 
Glaube bei de r Übertragung gar keine Rolle spielt. Jeder Erwerber ei nes Urheber­
rechts ist im Umfan ge des Erwerbs absolut - mithin auch zur Weiterveräusserung -
berecht igt ; entgegenstehende Vere inbarungen mit ursprünglichen Veräusserern hät­
ten bloss obligatorischen Charak te r und hinde rten die spätere Veräusserung - un ab­
hängig vom Wi sse nsstand des späteren Erwerbers - ni cht. Dasse lbe g ilt bei der Ver­
äusserung eines sonstwie obligatori sc h (z .B. mit ei ner Lize nz) belasteten Urheber­
rec hts; e ine entgege nstehende Abrede führt höchstens zu einer Schadenersatzpflicht 
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des Veräusserers gegenüber dem obligatori sch Berec htigten, während für e inen Gut­
giaubensschutz des Erwerbers gar kein Bedarf besteht. Gar nicht erworbene (oder 
bereits veräusserte) Urheberrechte andererseits kann ni emand mit abso lute r Wirkung 
veräussern, auch nicht an einen gutgläubigen «Erwerber». 

b) Die in Art. 165 OR verl angte Schriftform wird auch in den neueren gewerbli ­
chen Schutzrechten vorgeschri eben (seit 1976 Art. 33 Abs. 2bis PatG; Art. 17 Abs. 2 
des ne uen MSchG). In den älteren gewerbli chen Schutzrechten und insbesondere im 
Urheberrecht fehlen entsprechende Vorschriften , und inkonsequente rweise wird de­
ren Einführung - soweit ersichtlich - auch vo n ni emandem unte r Hinwe is auf das 
Zessionsrecht gefordert; tatsächlich abe r könnte, wenn schon das übrige Zessions­
recht zur Anwendung ge langen soll, auch etwa für di e Übertragun g von Urheber­
rechten Schriftlichkeit ver lan gt werden, wie di es (tei lweise) auch im fran zös isc hen 
Recht geschieht (Art. 3 1 Abs. 1 F-URG; so de lege ferenda auch Troller, Immateri ­
algüterrecht, 3. Aufl. , Basel und Frankfurt a.M. 1985, 859). Denn zumindest stünden 
Art. 9 URG (bzw. Art. 16 des neuen Urheberrechtsgesetzes) oder Art. 381 OR be­
züglich des Verlagsvertrags de m nicht entgegen. 

c) Die in Art. 166 OR anvisierte Konstellation des Übergangs e ine r Forderun g 
kraft Gesetzes oder Richterspruchs ex istiert entsprec hend auch im Bereiche des Im­
materialgüterrec hts. Z ur Umsch reibung der Voraussetzungen ist sie in den e inze lnen 
Gesetzen aber notwe ndi ge rwe ise spezial gesetzlich gerege lt (so etwa - in bezug auf 
die Lizenz - Art. 17 und 20 URG bzw. Art. 23 des neuen URG); Art. 166 OR hat im 
Immaterial güterrecht demnach keine se lbständi ge Bedeutung. 

d) Ob der in Art . 167 OR enthaltende Gutg laubensschutz de s Schuldners auch im 
Immaterial güterrec ht , insbeso ndere im Urheberrecht besteht , hat das Bundesgericht 
im erwähnten Entscheid vom 12. November 1991 nicht beantwortet. Inwi ewe it ein 
so lche r sachlich gerec htferti gt wäre, ist später zu untersu chen (s. nachstehend 6 .) . 
Festzuhalten ist auf jeden Fall, dass di e Übertragung von lmmaterial güterrechten -
ande rs als di e Zession von Forderungen - nur ausnahmsweise ei nen Drillen als 
Schuldner tangiert. 

e) Ist strittig , wem e ine Forderung zusteht , kann sich der Schuldner gemäss Art . 
168 OR durch Hinterlegung be freien , während di e Zahlung trotz Kenntni s dieses 
sog. Prätendentenstreits auf e ige nes Ri s iko erfo lgt. Eine verg leichbare Kons te ll at i­
on kann an s ich auch bei der Übertragung e ines abso luten Rechts entstehen, wenn 
dieses e iner ob ligato ri sc hen Belastung unterlieg t. Indessen ist kein G rund dafür er­
sichtlich , weshalb etwa der Lizenznehmer di e Lizenzgebühr im Sinne von Art. 168 
Abs. 2 OR verli eren so ll, wenn er sie bei spielswei se s tatt an den E rwerber des vo n 
ihm benutzten abso lute n Rechts (irrtümlich ) an de n Veräusserer bezahlt. A nge mes­
sener erscheint für solche Fälle die ohne entsprechendes Ri siko behaftete allgemei­
ne Rege lung von Art. 96 OR (gegebenenfa lls samt Rücktrittsrecht), je nac h den 
Umständen in Verbindung mit der bereicherungsrechtiichen Regelung (insbes . Art. 
63 Abs. 1 OR). Für e ine Anwendung des Zessionsrechts bes teht demnach kein Be­
darf. 



217 

f) Die in Art. 169 OR statuierte Möglichkeit, Einreden im engeren Sinne (zur 
Terminologie Gauch/Schluep, Band I, N 76 ff.), die der - an sich bestehenden - For­
derung des Abtretenden entgegenstanden, auch gegen den Erwerber geltend zu ma­
chen, kommt in bezug auf die Übertragung von lmmaterialgüterrechten kaum zum 
Tragen. Denn so llte etwa die Forderung für rückständige Lizenzgebühren zusammen 
mit dem Lizenzgegenstand auf einen neuen Inhaber des betreffe nden lmmaterialguts 
übertragen werden, so hat diese mit der Übertragung des absoluten Rechts nichts zu 
tun ; vielmehr handelte es sich hier tatsäc hlich um e ine (vom lmmaterialgut unabhän­
gige) Zession. Die in Art. 169 OR ebenfalls erfasste Möglichkeit von Einreden im 
weiteren Sinne umgekehrt (gemäss Gauch/Schluep sind es «Einwendungen») , wel­
che sich gegen den Bestand der Forderung richten , ist insbesondere im Bereich des 
Immateri a lgüterrec hts se lbstverständlich: Fehlt es an einem absoluten Recht - ist 
etwa der Lizenzgegenstand nichtig -, liegt eine Übertragung überhaupt nicht vor 
(bzw. allenfalls jene e ines aliud: «übertragen » wurde z .B. bloss Know-how statt das 
- nichti ge - Patent); e in Rückgriff auf Art. 169 OR zugunsten des «Erwerbers» ist 
also gar nicht erforderlich. 

g) Die Regelung von Art. 170 OR bezüglich des Übergangs von Vorzugs- und 
Nebenrechten kann sinngemäss auch im Immaterialgüterrecht Anwendung finden , 
wobe i eine Anlehnung an das Zessionsrecht insofern nicht nahe liegt, als das Imma­
terialgüterrecht diese Regel geradezu bedingt: Ist der Tatbestand der abhängigen Er­
findung erfüllt (Art. 36 PatG) und wird diese Erfindung übertragen , so versteht sich 
von se lbst, dass der Erwe rber der abhängigen Erfindung in g le iche r Weise Anspruch 
auf di e Lizenz an der notwe ndi gerwe ise zu benützenden älteren Erfindung hat wie 
der Veräusserer, wäre das erworbene abhängige Patent andernfalls doch wertlos. Ent­
sprechendes gilt beispielsweise für die Übertragung des Urheberrechts an e inem auf 
einer Bearbeitung beruhenden Werk. Umfasst das Recht an der Bearbeitung mitunter 
das Recht zur Benutzung des bearbeiteten Werks , so würde die Bearbeitung prak­
tisch unübertragbar, wenn di eses Benutzungsrecht in dessen Übertragung nicht ein­
bezogen wäre. 

h) Die Bestimmungen übe r die Gewährleistung bei der Forderungsabtretung (Art . 
171-173 OR) sprengen den Rahmen dessen, was bei lmmaterialgüterrechten An­
wendung finden kann. E ine Ausnahme bildet Art. 171 Abs. 1 OR, doch entspricht die 
dort stipulierte Haftung für den Bestand der Forderung im wesentlichen der Rechts­
gewährleistung beim Kaufvertrag (Art. 192 OR), welche jedoch detai liierter geregelt 
ist. Da die Anwendung einer gesetzlichen Gewährleistungsregel beim Übergang 
immateri e ller Güter ohnehin nur analog erfo lgen kann, trifft die auf die Übertragung 
von absoluten Rechten an Sachen zugeschnittene Norm den Sachverhalt der Über­
tragun g von absoluten lmmaterialgüterrechten eher als die zess ionsrechtliche Haf­
tungsnorm. Im übrigen vermag das Kaufrecht - anders als das Zessionsrecht - auch 
bezüglich der in der Praxis weit wichtigeren Sachgewährleistung zu helfen. 

Gesamthaft betrachtet drängt sich eine Anwendung des Zessionsrechts für die 
Übertragung von Immaterialgüterrechten - auch von Urheberrechten - in keiner 
Weise auf. Wohl scheinen gewisse Normen durchaus zu passen , doch bestehen ent-
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weder schon Spezialnormen in den einze lnen Sondergesetze n, oder aber die Bestim­
mun gen des Zessionsrechts ste llen ledig li ch eine Selbstverständli chke it fest. 

5. Alternativen zur Anwendung des Zessionsrechts 

Während der Übergang von Forderun gen einerseits auf ei ner Verpfli chtun g, der 
causa , andererseits auf e iner Verfü gung über die Forderu ng, der Abtretungser­
klärung, beruht, welche nach traditi one ll er Auffassung der Abstrakthe it der Zess ion 
entsprechend von einander unabhängi g sind , vo llzi eht sich d ie Übereignung von Sa­
chen nac h den Regeln der Tradition: Das Eigentum geht über durc h Übertragung der 
Sache se lbst, wobei die kausale Rechtsnatur der Tradition die Gü lti gkeit der der 
Übertragung zugrunde li egenden causa voraussetzt. 

A uf den ersten Blick mögen nun d ie lmmaterialgüte r angesichts ih re r Rec htsnatur 
mit Sache n mehr gemein haben al s mi t den (bloss re lativ wirkenden) Forderungen: 
Beide verle ihe n eine grundsätzlich unbesc hränkte (eben: abso lute) Herrschaft, dank 
we lcher sich der Berichtigte gegen sämtli che Angriffe wehre n kann. Den noch li egt 
es auf der Hand , dass di e Rege ln der Tradition von Sachen dem Charakter der Im­
mate ri a lgüterrechte nicht gerecht zu werden ve rmögen: Der materi e ll ni cht fass bare 
Gehalt d iese r absoluten Rechte is t ei ner körperli chen Übere ignun g ni cht zugäng li ch, 
und se lbst e ine auch bloss ersatzwe ise Übert rag un g e ines verkörperli chten Werk­
exemplares, vo n Patentunterl age n oder dergleichen , ist unbehelfli ch, weil der ubi­
quitäre C harakter des Immaterial gutes im Vordergrund steht. E ine Art Übergang des 
Besitzes im Si nne von Art. 714 Abs. 1 ZGB fällt dam it ausser Betracht, denn 
grundsätz li ch kann jede rmann «Bes itzer» desselben Immaterialgutes sein . wesha lb 
etwa an die Erlangung des «Besitzes» des Urheberrechts durch Kauf eines mate ri a li ­
sierten Werkexemplares ke ine Rechtsfo lge n ge knüpft werden kön nen (s. auch Art. 9 
Abs. 3 URG bzw. Art. 16 Abs. 3 des neuen URG) ; e ntsprechend li egt e ine auch bloss 
analoge Anwendung der Bestimmungen zu r Sachübereignung der Übertragu ng von 
Immateria lgüte rrechten mindestens so entfernt wie jene des Zessionsrechts. 

Denkbar wäre an sich auch e ine An lehnung an gewisse Bestimmunge n über be­
schränkte di ngliche Rechte , d ie ihrerse its teilweise materi ell nicht ohne weiteres 
fass bar sind , dennoch aber mehr als bloss obligatori sche Wirkung habe n können. 
Indessen bestehen di ese Rechte regelmäss ig entweder in Verbindung mit e iner be­
weglichen Sache oder aber einem Grundstück. Für den Erwerb (und mithin die Über­
tragung) der ersteren wird denn entsprechend auf die Regeln bezüglich der Fahrni s -
also auf d ie Tradition - verw iesen (so etwa Art. 746 oder Art. 884 bzw. 888 ZGB), 
für letztere auf die Bestimmungen betreffend die Grundstücke, be i we lchen an die 
Stelle der Tradition die Eint rag un g ins Grundbuch tritt (z.B. Art. 73 1 oder Art. 783 
ZGB). Eine Hilfe le istet auch der Abschnitt über das Pfandrecht an Forderun gen und 
«anderen Rechten» ni cht ; Art. 899 A bs. 1 ZGB e rl aubt led iglich ihre Pfändung, 
«wenn sie übertragbar sind», und Art. 900 Abs. 3 ZGB schre ibt vor, zur Verp fä ndung 
andere r Rechte bedürfe es (nebst einem schriftlichen Pfandvertrag) «der Beobac h­
tung der Form, die für die Übertragung vorgesehen ist». Ein Hinweis auf d ie Rechts­
natur der Übertragung di ese r «anderen Rechte» erg ibt sich daraus aber nicht, vie l-
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mehr bas ie rt das geschriebene Recht offenbar bloss auf den Mög li chkeiten entweder 
der Zess ion oder der Tradition. 

An ges ichts ihrer Eigenständigkeit drängen sich nun allerdings Zweife l auf, ob di e 
Übertragung von Immateri a lgütern mit den uns bekannten kl ass ischen Institu ten -
der Traditi on und der Zess ion - denn überhaupt e rfass bar se i. Dies g ilt um so mehr, 
als di e genannten Institute we it älter sind al s di e vor etwas mehr a ls hundert Jahren 
entdeckten Immaterialgüterrechte. Zu vermuten ist deshalb vie lmehr, dass spezifi­
sche, dem Wesen der Immate ri a lgüter gerecht werdende Rege ln in unserem überli e­
ferten bürgerlichen Recht eben e infac h fehlen , ähnlich wie die traditi o nellerwe ise 
geregelten Vertragstypen ihrerseits nicht mehr sämtlichen Erscheinunge n des Wirt­
schaft slebens zu ge nügen vermögen. 

In di esem Sinne erschiene es - zumindest im schwei zeri schen, von entsprechen­
den Verwe isen fre i gebliebenen Recht - nicht abweg ig , sich von den herge brac hte n 
Instituten zu lösen und an zuerkennen, dass di e modernen, von den Römern eben 
nicht e rkannten Immaterialgüterrechte einer Übertragung sui generi s unte rli egen. 
Zwar enthält di ese Übertragung sowohl Elemente der Traditi on a ls auch der Zess ion; 
zahlre iche Einze lfrage n aber können de m traditi onellen Z ivilrecht wohl ni cht in be­
friedi gender Weise entn ommen werden. Entsprechend läge es namentlich am Bun­
desgericht , die zwar spärli chen, in den e inzelnen lmmateri algütergesetzen aber doch 
enthaltenen (vorstehend bere its erwähnten) Übertragungsregeln in Anwe ndung von 
Art. 1 Abs. 2 ZGB unter Abwägung all er Interessen zu e inem in sich kohärenten 
System zusammenzu fü gen. 

Eine der zu beantwortenden Fragen ist dabei die eingangs aufgeworfe ne nach dem 
Gutglaubensschutz des Li zenznehmers - wobei gerade sie e inen Sonderfall darste llt , 
indem ni cht direkt das Verhä ltni s zwischen Veräusserer und Erwerber des absoluten 
Rechts betroffen ist; der Einfluss auf di e obligatori schen Rechte Dritter ist aber ein 
prakti sch sehr wesentlicher Te il aspekt der Übertragung von Immateri a lgüte1Techten. 

6. Der Gutglaubensschutz des obligatorisch Berechtigten im besonderen 

Während das Urheberrecht keine auch nur annähernd passende Bestimmung ent­
hält, erl auben gewisse gewerblichen Schutzrechte bezüg li ch des Gutglaubens­
schutzes eines obligatori sch berechtigten Dritten durchaus e ine Interpretation ; im In­
teresse e ines mög li chst e inheitli chen Systems sind daraus auch Rückschlüsse auf das 
Urheberrecht denkbar, soweit dem nicht übergeordnete Interessen entgegenstehen: 

a) Das Patentrecht äusserte sich nur zum Schutze des gutg läubi gen Erwerbers vor 
entgegenstehenden - gemeint sind absolute - Rechten Dritter, di e im Patentregister 
nicht eingetragen sind (Art. 33 Abs. 4 PatG ; zu seiner Tragweite im einzelnen 
Blum/Pedrazzini , Das Schweizerische Patentrecht, Bern 1959, Art. 33 N 18, S . 3 16 
ff. ) bzw. vor entgegenstehenden, nicht e ingetragenen Lizenzen (Art. 34 Abs. 3 PatG; 
dazu Blum/Pedrazzini , Art. 34 N 109). Zur umgekehrten Frage des Schutzes des 
Lizenznehmers läss t sich ke ine Yorschri ft entnehmen. 

b) Das geltende Markenrecht hingegen erstreckt den Schutz in Art. 11 A bs. 3 
MSchG auf «dritte Personen», denen gegenüber e ine Übertragun g erst vo n de r «Be-
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kanntmachung» an (d.h. der Eintragung und Veröffentlichung i.S. v. Art. 16 MSchG) 
«wirksam» wird. Diese Regelung wird im neuen Markenschutzgesetz beibehalten: 
Die Übertragung ist «gegenüber Dritten erst wirksam, wenn sie im Register einge­
tragen ist» (Art. 17 Abs. 2 Satz 2 des neuen MSchG). 

Nichts spricht nun dagegen , insbesondere den Lizenznehmer als «Dritten» im Sin­
ne der genannten Bestimmung zu behandeln , denn in bezug auf die Übertragung des 
lmmaterialgutes hat er - trotz se iner obligatorischen Berechtigung daran - keine 
Parteistellung. 

Sodann knüpft das Markenrecht an den Registereintrag (anders als z.B. § 8 Abs. 2 
des deutschen WZG) nicht etwa die Geltendmachung des absoluten Rechts, sondern 
allgemein die «Wirkung» der Übertragung. Diese weite Fassung lässt es ohne Über­
dehnun g des Wortlautes zu. den Gutglaubensschutz eines am lmmaterialgut obliga­
torisch Berechtigten mitzuerfassen. 

c) Das Muster- und Modellrecht schützt in Art. 4 Abs. 3 MMG ebenfalls die «gut­
gläubigen Dritten»; ihnen gegenüber sind sowohl die Rechtsübertragung als auch die 
Lizenzerteilung «nur wirksam», wen n sie in das Register eingetragen sind. Aus den 
gleichen Erwägungen wie im Markenrecht kann also ohne weiteres von einem Gut­
glaubensschutz auch des am übertragenen Immate rialgut obligatorisch Berechtigten 
ausgegangen werden. 

Die gewerblichen Schutzrechte unterscheiden sich vom Urheberrecht allerdings 
dadurch, dass für deren Bestandesänderungen ein Register zur Verfügung steht. In­
dessen bleibt dies - in bezug auf den am I mmaterialgut obligatorisch Berechtigten -
zumindest dann ohne Belang, wenn den Registern richti ge rweise (und anders als et­
wa dem Grundbuch) nicht öffentlicher Glaube beigemessen wird, sondern sie - nach 
Entstehung des Rechts, für welches ein Eintrag konstitutiv ist - lediglich negative 
Publizitätswirkung bzw. gar nur Beweisfunktion haben (zu den verschiedenen Auf­
fassungen Blum/Predrazzini , Art. 33 N 18, S. 316). Mit andern Worten kann der gute 
Glaube des obligatorisch Berechtigten auch dann geschützt sein, wenn dieser sich -
wie im Urheberrecht - nicht auf einen (fehlenden) Registereintrag zu stützen ver­
mag. Mit diesem Gutglaubensschutz nicht zu verwechseln ist allerdings die unter 
4.a) a.E. erwähnte Tatsache, dass ein Erwerb des absoluten Rechts von einem Nicht­
berechtigten grundsätz lich - d.h. ohne Sondernorm - auch bei gutem Glauben un­
möglich ist (s. in diesem Zusammenhang BGE 83 II 332 E.6, wonach sich aus der 
ungerechtfe rtigten Eintragung ins Register kein (Marken-) Recht des neu Eingetra­
genen herleiten lässt; s. auch BGE 108 II 218). 

Höherwertige Interessen Dritter stehen dem Gutglaubensschutz des obligatorisch 
Berechtigten, insbesondere etwa dem Lizenznehmer, nicht entgegen. Wohl läuft der 
Erwerber eines absoluten Rechts Gefahr, das s der in seinem guten Glauben ge­
schützte Lizenznehmer die Lizenzgebühr mangels Anzeige weiterhin - mit befreien­
der Wirkung - an den Veräusserer bezahlt; es ist dem Erwerber indessen ein Leich­
tes, den guten Glauben des Lizenznehmers durch einfache Mitteilung - ähnlich der 
Anzeige in Art. 167 OR - zu zerstören. Kennt er das Lizenzverhältnis nicht, so liegt 
ein Mangel beim Grundgeschäft zur Übertragung des lmmaterialgutes vor, für wel­
ches der gutgläubige Lizenznehmer nicht haftbar gemacht werden kann. Vielmehr 
hat sich der Erwerber an den Veräusserer zu halten , sei es aufgrund vertraglicher 
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Ansprüche oder auch des Bere icherun gsrechts ; di e Gefahr einer re lat iv raschen Ver­
j ährung se iner Bere icherun gsansprü che (Art. 67 OR) hat er se lber zu tragen. Es g ibt 
demnach - auch ohne sinngemässe Anwendung von Art. 167 OR - ke inen G rund, 
e inem obligatori sch Berechti gten in de n ge nann te n Fällen den Schutz be i Gutgläu­
bigkeit zu verweigern. 

Dass sich das Bundesgericht in se inem Entscheid vom 12. November 199 1 zur 
Frage des Gutglaubensschutzes des obligatori sch berechti gten Kin oinhabers ni cht 
geäussert hat, mag an der Kon ste ll ati on des konkreten Fall s gelege n haben. Gerade 
im Bereich des noch sehr jungen und ni cht in jeder Beziehun g ausge re iften I mmate­
ri a lgüterrechts wäre es indessen äusserst wertvo ll , wenn sich unse r höchstes Gericht 
be i grundsätzli chen Fragen ab und zu zu e inem obiter di ctum durc hri ngen könnte. 
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III. Markenrecht/ Marques 

Art. 3 al. 2 et 14 al. l chiffre 2 LMF - «REMEDERM» 

- Marque du domaine public (c. 1 b). 
- Pour juger du caractere descriptif ou non d'une marque verbale, l'effet audi-

tif est predominant; si la marque est composee de plusieurs mots du domaine 
public, ilfaut se fonder sur l'impression d'ensemble laissee par La combinai­
son des termes (c. J c). 

- La denomination «REMEDERM» est clairement descriptive; on saisit imme­
dialement qu 'il s 'agit d 'un produil de soin pour La peau ( c. 2 b ). 

- Für die Beurteilung des beschreibenden Charakters einer Marke ist in erster 
Linie auf ihren Klang abzustellen; ist die Marke aus verschiedenen, im Ge­
meingut stehenden Wörtern zusammengesetzt, ist auf den Gesamleindruck 
abzustellen , den die Verbindung dieser Wörter hinterlässt ( E. 1 c). 
Die Beze ichnung «REMEDERM» ist offensichtlich beschreibend; man merkt 
sofort, dass es sich dabei um ein Haulpjlegeprodukt handelt ( E. 2 b ). 

Arret du tribunal federal (] e cour civile) du 9 septembre 1991 dans Ja cause Louis 
Widmer S.A. c. Laboratoires Cellorgan S.A. 

Faits 

A.- En septembre 1979, Louis Widmer & Co. - qui deviendra plus tard Louis 
Widmer S.A. - a depose a !' Office federal de la propriete intellectuelle (ci-apres: 
OFPI) la marque «REMEDERM» pour des preparations cosmetiques pour Ja peau et 
des medicaments dermatologiques. Cette marque est actuellement destinee a une 
creme pour la peau. 

En avril 1984, !es Laboratoires Cellorgan S.A. (ci-apres: Cellorgan) ont depose a 
l'OFPI la marque «REPADERM» pour des preparations pharmaceutiques. «REPA­
DERM» est utili se pour un gel vulneraire. 

B .- Le 19 mars 1987, Louis Widmer S.A. a ouvert action contre Cellorgan en in­
voquant Je risque de confusion entre !es deux marques. Elle demandait au tribunal de 
constater Ja nullite de la marque suisse «REPADERM», d'interdire a la defenderesse 
d'utiliser cette marque sous la menace des peines de l'art. 292 CP et de condamner Ja 
defenderesse a lui payer fr. 50'000.- ou toute autre somme a dire de justice a titre de 
reparation du prejudice. Cellorgan s' est opposee a Ja demande , en faisant valoir no­
tamment la nullite de Ja marque «REMEDERM». 

Par jugement du l O decembre 1990, Ja cour civile du tribunal cantonal du canton 
de Neuchatei a rejete l'action. Elle a admis Ja validite de la marque «REMEDERM» , 
mais nie tout risque de confusion avec Ja marque «REPADERM». 
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C.- Loui s Widmer S.A. inte1je tte un recours en reforme au Tribunal federal. Prin­
cipalement, e il e reprend ses conclusions precedentes; subsidiairement, eile demande 
Je renvoi de Ja cause a 1 'auto rite cantonal e pour nouveau jugement. 

Ce llorgan propose le rejet du recours et, a titre subsidi aire, le renvo i de l' a ffaire a 
la juridiction precedente. 

Considerant en droit 

1.- La cour cantonale a rej ete l' exce ption de nullite de la marque «REME­
D ERM» soulevee par la defenderesse. Celle-ci fait a nouveau valoir ce moyen devant 
le Tribun a l fede ral. Comme l'admi ss ion de l' exception conduirail au rejet du recours, 
il convient de proceder a l'examen de la validite de la marque «REMEDERM » avant 
d ' aborder, le cas echeant , les griefs fo rmul es par la demanderesse. 

a) Taute personne ayant un interet digne de protection peut invoq uer la nullite de 
l ' enreg istrement d ' une marque (ATF 102 11 1 14 cons id. 2, 99 II 1 12 ss cons id. 5 et 
les arre ts c ites), par voie d 'action ou d ' exception (ATF 99 II 112 consid . 5). Tel est le 
cas notamment du titulaire d ' un e marque plus recente recherche pour vio lation du 
droit a la marque par le titul aire d ' une marque anterieure (meme arret; ATF 90 II 
47/48 consid. 4). A defaut d'une conclusion reconve ntionne ll e en constatati on de la 
nullite de la marque, le bien-fonde de l' exception de nullite lai sse subs ister l' enreg is­
trement (ATF 9 1 II 12 consid. 1 k, 90 11 48 consid. 4) et entraTne uniquement le rej et 
de l'action intentee par le titulaire de la marque null e (Trailer, Immaterial güterrecht, 
3e ed. , vol. II , p. 968) . 

b) La protection lega le ne s' etend pas aux signes qui do ivent etre consideres com­
me e tant du domaine publi c (art. 3 a l. 2 et art. 14 a l. 1 eh. 2 LMF). Appartiennent au 
dom aine publi c les re feren ces a la nature , aux proprietes , a la composition ou a l' em­
plo i d ' un produit. Des associations d'idees ou des a llusions qui n ' ont qu ' un rapport 
lo intain avec la marchandi se ne so nt toutefo is pas suffi santes; si la marque consiste 
en une designation ge nerique, son rapport avec le produit doit etre te l que son carac­
te re descripti f soit reconnai ssable sans effort particulier de raisonnement ou d ' imagi­
nati on (ATF 11611 6 10 consid. lb, 114 II 373 consid. 1 et les arrets c ites). 

En ne protegeant pas les signes re leva nt du domaine public, Ja loi veut notamment 
ev iter que des designat ions descriptives ne soient monopolisees par un particuli er, 
qui beneficierait ain si d ' un avantage commercial sur ses concunents (ATF 114 II 374 
consid. 1, 80 II 174 consid . la). Une exception ne se justifie que si la marque s'est im­
posee en Sui sse dans les affaires (ATF 103 lb 270 consid. 2 et les arrets cites). 

Le Tribunal federa l a estime descriptives, par exemple, les marques verbales «A L­
TA T ENSIONE» pour des lainages (ATF 1 14 II 37 l), «LESS» pour des produits 
pharm ace utiqu es (ATF 108 II 2 16), «SANO-VITAL» pour des aliments destines aux 
animaux (ATF 104 lb 138), «MORE» pour des articles de tabac (ATF 103 II 339) , 
«SIBEL» pour des chemi ses (ATF 100 Ib 250), «DISCOTAB LE» pour des meubles 
(ATF 99 lb 10), «TOP SET» pour des chocolats (ATF 97 I 8 1) et «S YNCHROBELT» 
pour des courroies de transmi ssion (AT F 95 I 4 77). 



224 

c) Pour juger du caractere descriptif ou non d ' une marque verbale, il faut consi­
derer d ' une part l'effet visuel, d'autre part l'effet auditif du ou des mots utilises. Ce 
dernier revet toutefois une importance predominante , car il se grave mi eux dans le 
souvenir de l'acheteur moyen (ATF 100 Ib 252 consid . 3, 82 II 542 consid. 3). 

Si une marque est composee de plusieurs mots appartenant au domaine public , il 
convient de se fonder sur l ' impression d ' ensemble laissee par Ja combinaison des ter­
mes pour determiner si la marque presente un caractere di stinctif suffi sant (arret du 
16 septembre 1986 en la cause B. Braun Melsungen S.A. contre OFPI, publie in 
FBDM 1986 I no 12, p. 95, consid. 4a; arret du 21 janvier 1986 en la cause E.R. 
Squibb & Sons, Inc. contre OFPI, publie in FBDM 1986 I no 7/8, p . 72, consid . 3; 
ATF 104 lb 139 consid. 2) . 

2.- a) En l' espece, la marque «REMEDERM» se decompose en «remede» et 
«derme». A cet egard, l' absence d ' accent grave sur le deuxieme «e» de «REME­
DERM» n'apparai't pas determinante, car il arrive frequemment que les lettres ma­
juscules ne comportent pas d'accent. Quanta Ja non-repetition de la syllabe commu­
ne «de», eile n'ernpeche pas, sur les plans tant auditif que visuel, de reconnai'tre et de 
distinguer netternent les deux terrnes compris dans Ja marque. Contrairement a l 'avis 
de Ja cour cantonale , peu importe des lors que les deux mots ne figurent pas en tou­
tes lettres dans Ja marque incrirninee, seule l'impression d'ensemble etant determi­
nante. 

b) «Remede» et «derrne» sont des termes descriptifs. II s'agit donc d'examiner si 
leur association donne naissance a un signe susceptible de protec tion. 

Dans son sens moderne , «remede» signi fie medicament ( Le Grand Robert de /a 
/angue fran,·aise. 2e ed.); plus precisement, est un rernede tout ce qui est employe au 
traitement d ' une maladie (Harem/, Medicarnents et Medications, cite par Le Grand 
Robert susmentionne). L' utili sation d ' un tel tenne pour une simple creme pour la 
peau ne presente-t-elle pas un caractere deceptif, rendant nul l'enregi strement de la 
marque (ATF 114 II 374 consid. 1; Trolle,; op. cit. , vol. 1, p. 315)? La question peut 
demeurer indecise pour les motifs ci-apres. Il suffit en tout cas de retenir que l' idee 
de guerir vehiculee par le mot «remede» comprend egalement celle de soigner. 

«Denn» vient du grec «derma», c'est-a-dire «peau». En fram;ais , le mot «derme» 
designe anatomiquement la couche profonde de la peau et, dans un sens courant mais 
abusif, la peau elle-meme; par ailleurs, I'element «derm-» ou «-derme» est utilise au 
commencement ou a la fin de mots dans lesquels il designe la peau , cornme par ex­
emple dans «derrnatologue» ou «epiderme» (Le Grand Robert de La Langue fra111;:ai ­
se , 2e ed.). 

Mis ensemble, les termes «remede» et «derme» forment une combinaison si ce 
n'est parfaitement logique , du moin s aisement comprehensible, qui se trouve en rap­
port etroit avec le produit concerne; l'association des deux mots ne cree aucun con­
cept original qui irait au-dela de leur signification premiere. Ainsi, en entendant ou 
en lisant la marque «REMEDERM» , un acheteur moyen n'a nul besoin de faire ap­
pel a son imagination ou a sa capacite de reflexion pour saisir immediatement qu'il 
s'agit d'un produit de soin pour la peau . Le caractere descriptif de la marque apparaft 
clairement. 
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L' admissibilite d ' une marque s'apprecie se lon les circonstances particulieres du 
cas (ATF 104 Ib 140 consid . 2). II est a relever neanmoins que la protection legale a 
ete refusee a des marques formees de termes descriptifs, comparables a celle de lade­
manderesse; a insi en est-il de «SUPRADERM» pour des bandages et de «SOFTA­
SEPT» des produits desinfectants pour Ja peau (arrets precites du 21 janvier 1986 en 
Ja cause E.R. Squibb & Sons, lnc. contre OFPI et du 16 septembre 1986 en la cause 
B. Braun Melsungen S.A. contre OFPJ). 

c) II ressort du jugement attaq ue que, selon ses propres dires, la demanderesse se 
trouve dans l' ob ligation de differer la promotion des produits portant la marque «RE­
MEDERM». II fa ut en deduire que ladite marque n 'a pas acqui s en Suisse une noto­
riete susceptible de la rendre valable malgre son caractere descriptif. 

3. Force est de constater la nullite de l'enregistrement de la marque «REME­
DERM» au regard des art. 3 al. 2 et 14 al. 1 eh. 2 LMF. L'action de la demanderesse 
est ainsi privee de fondement, du moins dans la mesure ou eile tend a l'interdiction 
d'user de la marque «REPADERM» et au paiement de dommages- interets (art. 27 
eh. 1 LMF). La demanderesse conclut egalement a la constatation de la nullite de la 
marque de la defenderesse. Ace titre , eile n'invoque toutefois que sa qualite de titu­
laire d'une marque et ne pretend d ' aucune maniere disposer d'un interet digne de 
protection a une teile constatation (sur cette quest ion , vo ir ATF 99 II 1 12 consid. 5). 
Au demeurant, l'ex istence d'un pareil interet ne ressort pas des constatations canto­
nales, qui lient le Tribunal federal (art. 63 al. 2 OJ). II n'y a des lors pas lieu d ' ex­
aminer cette question plus avant (ATF 1 16 II 200 consid. 2b ). 

Au vu de ce qui precede, la cour cantonale n' a pas viole le droit federal en reje­
tant les conclusions de Ja demande. 

Art. 6 Abs. 1, 24 fit. a MSchG - «VALSER II» 

- Ein in den letzten Jahren ausschliess/ich von der Kläge rin gebrauchtes und 
beworbenes, aber in Gemeingut stehendes Zeichen hat sich, nachdem diese 
einen beachtlichen Marktanteil errungen hat und zu einem der grössten 
schweizerischen Anbie1er geworden ist, im Verkehr zug unsten der Klägerin 
durchgesetzt ( E. 4 ). 

- An die Unterscheidbarkeit von Marken für Konsumartikel, die in grossen 
Mengen auf den Markt kommen, sind hohe Anforderungen zu stellen ( E.5 ). 

- Falls von einer Marktverwirrung nicht die Rede sein kann, hat eine Urteils­
publikation zu unterbleiben (E.7). 

- Une denomination du domaine public s 'est imposee dans /es affaires au profit 
de /a demanderesse lorsque ce //e-ci /'a seule utilisee et mise en va leur depuis 
des annees, acquerant ainsi une importante part de marche et devenant l'un 
des grosfournisseurs du marche suisse (cons. 4). 
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- llfautfaire preuve d 'une severite particuliere dans / 'appreciarion de l 'imita­
tion de marques des1i11ees ä des articles de consommation courante, qui se 
trou ven t en grandes quantites su r le marche (cons. 5). 

- La publication du jugemen1 n ·a pas a etre ordonnee si /e marche n 'a pas ete 
troub/e (cons. 7) . 

KGer GR vo m 21. Oktober 199 1 i.S . Valser Mineralquellen AG ca . Passugger 
Heilquellen AG (rechtskräftig, mitgete ilt von RA Dr. D. Mei sser, Klosters). 

Für den Sachve rh alt wird auf das in SM! 1992, S. 66, publi zierte Urteil des Bun­
desgerichtes vorn 2. Juli 1991 verwiesen (VALSER 1) . Auf die Rückwei sung des 
Bundesgerichtes hin hat das Kantonsgericht die Verletzungsklage we itgehend gut­
gehe issen. 

Aus se in en Erwägungen 

5 . Im Jahre 1961 begann di e Klägerin damit, in Vals Mineralwasser abzufüllen, 
das sie in der Folge unter der Marke Valser auf den Markt brachte , vorerst durch den 
direkten Heim verkauf, dann zusätzlich über den Hande l und schli esslich auch in Re­
staurants und ande ren Gastw irtschaftsbetrieben. Durch eine aufwendige, konsequen­
te, auf ei ne langfri stige Marke nprofi li e rung ausgerichtete Werbung in Form von TV­
Spots (m it Hans Jenny a ls Mann des Va lserwassers) , auf Plakatwänden und in gross­
fo rm ati gen Zeitungsinse raten ge lang es der Klägerin bi s 1987, in der Schweiz mit 
ihrem Produkt im M inera lwasserbe re ich e inen Marktanteil von 23 Proze nt zu er­
obe rn. Dies ste llt e in ausserordent li ch gutes Ergebn is dar und machte die Klägerin zu 
e inem der grössten sch weize rischen Anbieter von Mineralwassern. In der Werbung 
wurde von Anfang an herausges trichen, dass es sich beim Valserwasser um ein Na­
turprodukt handle, indem es in Bez iehung gebracht wurde zum Val sertal mit seinen 
gehei mni svo llen Geschichten, seiner wilden Landschaft und seinen geologischen 
Beso nderheiten sowie dem Pi z Au! , au s dessen Innern das Va lserwasser minerali siert 
zutage tritt (vg l. nebst den von der Klägerin eingereichten Unte rl agen auch Marke 
und Marketing, SMI-Band 28 , Be rn 1990, S. 540) . Obwohl die Kon sumentinnen und 
Kon sumenten nach dem Gesagten hinter der Marke Valse r, mit de r di e Klägerin ihr 
Produkt seit jeher versehen hat, Eigensc haften wie Reinheit , Natü rli chke it, Ausge­
wogenhe it und derg lei chen zu sehen vermögen , handelt es sich bei ihr nicht um eine 
rei ne Sachbe zeichnung. Die steten Hinweise in der Werbung für das genannte Pro­
dukt auf Vals, das Val serta l und den Pi z Aul führten vielmehr dazu, dass die Abneh­
mer mit Valser die Vorstellung von e inem bestimmten Minera lwasser verbinden , das 
in e inem eng begrenzten Gebi et der Schweiz von einem nicht näher individualisier­
ten Anbieter gefördert wird. Da in den letzten dreissig Jahren all ein die Klägerin in 
Vals Mineralwasser gewonnen und hi efür Werbung gemacht hat , muss angesichts des 
Bekanntheitsgrades des von ihr betriebenen Produktes davon ausgegangen werden , 
dass es sich be i Valser um e ine Herkunftsbezeichnung handelt , die sich zugunsten 
de r Klägerin im Verkehr durchgesetzt hat (vgl. zum Gan ze n BGE 11 4 II 174/175, 
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l l 2 II 76 ff., 82 II 355/356; Troller, a.a.O., Band 1, S. 295/296) . Dies wurde von der 
Beklagten denn auch nie bestritten. 

5. Die Valser Mineralquellen AG wendet sich mit ihrer Klage aus Art. 24 lit. a 
MSchG gegen die drohende Benützung der Marken Optima Vals, Optima Valsertal , 
Pi z Au lt Vals , Piz Ault Valsertal, Primus Vals und Primus Valsertal zur Kennzeich­
nung eines Mineralwassers, das die Passugger Heilquellen AG neu auf den Markt 
bringen will. Die Klägerin will verhindern, dass das Publikum über dessen unterneh­
mensmässige Herkunft getäuscht wird. Eine solche Täuschungsgefahr ist bereits 
dann anzunehmen, wenn das beanstandete Verhalten zumindest die abstrakte Gefahr 
schafft, dass das Publikum die betreffende Ware in der irrigen Ware kauft, sie stam­
me vom (andern) Markeninhaber. Dies setzt voraus, dass die von der Bek lagten be­
anspruchten Marken mit der von der Klägerin hinterlegten Marke Valser verwechse lt 
werden können (vgl. BGE l I 6 II 468 ; Troller, a.a.O., Band 1, S. 212 und Band 11 , S. 
656 ff.; Rosenkranz, a.a.O., S. 57 und 80/81 ). Ob sich die jüngere Marke durch genü­
gende Merkmale von einer älteren unterscheidet (Art. 6 Abs. l MSchG), hängt vom 
Gesamteindruck ab, den die Zeichen beim kaufenden Publikum hinterlassen, wobei 
er allerdings durch einen einzelnen Bestandteil entscheidend beeinflusst werden 
kann (vgl. BGE 11 2 II 364). Ein strenger Massstab ist insbesondere anzulegen, wenn 
die Waren weitgehend identisch sind (vgl. BGE l 02 II 125) und wenn es sich um 
Massenartikel des täg lichen Gebrauchs handelt (vgl. BGE 96 II 404) . 

Die Beklagte wi ll unter einer der beanstandeten Marken ein (neues) Minera lwas­
ser aus Vals vertreiben, in Konkurrenz zur Klägerin, die dies bereits seit drei ss ig Jah­
ren unter der Marke Valser tut. Es geht also um gleichartige Produkte, die sich äus­
serlich - wenn überhaupt- nur durch ihre Marke und ihre Ausstattung (die Flaschen­
etikette etwa) unterscheiden werden. M ineralwasser gehört ausserdem zu jenen 
Artikeln, die in grossen Mengen auf den Markt kommen und vom einzelnen Kon su­
menten häufig gekauft werden , so dass von ihm nicht erwartet werden darf, er gehe 
hiebei besonders sorgfältig vor. An die Unterscheidbarkeit der Marken sind deshalb 
hohe Anforderungen zu ste llen . In der Erinnerung des Durchschnittsabnehmers haf­
ten bleiben von den Marken der Beklagten vor all em deren Hauptbestandteile Vals 
beziehungswei se Valsertal. Diese beiden Ausdrücke stimmen weitgehend mit der 
klägerischen Marke Valser überein, fehlen beim einen doch lediglich zwei Endzei­
chen, während beim andern die wenig kennzeichnungskräftige Silbe «tal» hinzuge­
fügt wurde. Weder vom Wortklang noch vom Erscheinungsbild her besteht damit ein 
ausreichender Unterschied zu der von der Klägerin verwendeten Bezeichnung. Da 
die Endverbraucher nach dem Gesagten bei Valser in Verbindung mit Mineralwasser 
an das von der Klägerin vertriebene Va lserwasser denken, werden sie angesichts der 
auffälligen Ähnlichkeit der Begriffe Vals/Valsertal mit der Marke Valser ein unter 
diesen Bezeichnungen angebotenes Mineralwasser ebenfall s der Klägerin zurech­
nen. Dies gilt um so mehr, als die Klägerin in langjähriger Werbung immer wieder 
betont hat, dass ihr Mineralwasser aus dem Val sertal stamme. Die Verwechslungs­
gefahr zwischen Valser und den von der Beklagten beanspruchten Markenhauptbe­
standteilen Vals/Valsertal wird damit noch offenkundiger. Sie wird auch nicht etwa 
dadurch behoben, dass Val s/Valsertal nur in Verbindung mit einem weiteren Begriff 
(Optima, Primus, Piz Au lt) verwendet werden soll. Optima und Primus sind Qua-
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litätsh inweise , gemeinfreie Beschaffenheitsangaben also, die nicht unterscheidungs­
fähig sind (vgl. BGE 114 II 373/374) . Sie vermögen damit nicht zu verhindern, dass 
die bei den Konsumentinnen und Konsumenten allein in Erinnerung bleibenden Be­
griffe Vals/Valsertal mit dem klägeri schen Zeichen gleichgesetzt werden. Ebensowe­
ni g ist der Zusatz Piz Au lt geeignet, Vals/Valsertal ausreichend von der Marke Valser 
abzuheben. Er lehnt sich offensichtli ch an den Piz Aul an, der in der Werbung der 
Klägerin se it Jahren als Berg des Valserwassers erscheint und vorn Publikum ent­
sprechend mit ihr in Verbindung gebracht wird. Es würde damit auch ein Mineral­
wasser mit der Bezeichnung Piz Ault Val s oder Piz Ault Valsertal als Produkt der 
Klägerin ansehen, gleich wie e ines mit den Marken Primus Vals , Primus Valsertal , 
Optima Vals oder Optima Valsertal. All dem steht auch nicht entgegen, dass der Be­
klagten , sollte sie je in Vals Mineralwasser gewinnen , nicht verboten werden kann , 
auf dessen Herkunft hinzuweisen. Dies darf jedoch nur in beiläufiger Art geschehen , 
hingegen nicht der Kennzeichnung des Produktes dienen (vg l. BGE 82 II 359). Die 
Beklagte kann also auch daraus keine Berechtigung able iten , mit Valser verwechse l­
bare Marken zu benützen. Sie hat vielmehr bei der Angabe des Herkunftsortes ihres 
Mineralwassers für eine deutliche Unterscheidung von der älteren Marke zu sorgen 
(vgl. Troller, a.a .O. , Band 1, S. 296). Dies entspricht denn auch der Interessenlage. 
Die Klägerin, welche die Marke Valser während rund dreissi g Jahren unangefochten 
für ihr Mineralwasser benützt und bekanntgemacht hat, muss es sich nicht gefallen 
lassen, dass die Beklagte, die sich erst anschickt, in Vals Mineralwasser zu gewinnen , 
es mit einer Marke versieht, die jene der Klägerin prakti sch unverändert mitenthält 
und sich von ihr nur ungenügend unterscheidet. Mit ihrer Wahl der beanstandeten 
Marken ging es der Beklagten offenkundig nicht einfach darum, di e Verbraucher auf 
den Ort, wo die Quelle entspringt, hinzuweisen, sondern darum, di e Marke Valser 
mit ihrer Verkehrsgeltung für das eigene Erzeugnis auszunützen und so le ichter auf 
den Markt zu gelangen. Dies verdient keinen Schutz (vgl. BGE 82 II 356/357). 

6. Nach dem Gesagten muss der Beklagten also untersagt werden, die Marken 
Optima Vals , Optima Valsertal , Primus Vals, Primus Valserta l, Pi z Au lt Vals und Piz 
Ault Valsertal zur Kennzeichnung von Mineralwasser zu verwenden, wobei dieses 
Verbot mit dem Hinwei s auf die Strafdrohung des Art. 292 StGB zu verbinden ist 
(vg l. BGE 98 II 147). Ein weitergehender Unterlassungsanspruch steht der Kläg.::rin 
hingegen nicht zu , fehlt doch jeder Anhaltspun kt, dass die Beklagte die beanstande­
ten Marken angesichts des nun ausgesprochenen Verbotes in e iner hievon nicht er­
fassten Art und Wei se im Geschäftsverkehr benützen könnte. 

7. Da die Beklagte bi slang kein Mineralwasser aus Val s auf den Markt gebracht 
hat, sind der Klägerin durch die beanstandeten Markeneintragungen und die Weige­
rung der Passugger Heilquellen AG, auf deren Gebrauch ausdrücklich zu verz ichten , 
keine Nachtei le entstanden, die nach einer Wiedergutmac hung in Form einer Veröf­
fentlichung des Urteils rufen würden. Insbesondere kann zur Zeit von e iner Markt­
verwirrung keine Rede sein. Durch die Gutheissung der Unterlassungsk lage in Ver­
bindung mit der Löschun g der verwechse lbaren Marken ist denn auch die ohnehin 
geringe Störung behoben worden , so dass die Urteilspublikation zu unterb leiben hat 
(vg l. Troller, a.a.O., Band II , S. 977). 
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Arr. !8ff. MSchG - «FREIZONE GENF» 

- Die Verwendung einer inländischen Herkunftsbezeichnung für Wein e, die in 
der Schweiz gekeltert, teilweise aber aus Traubengut der französischen Crenz­
zane von Genf ( Freiwne) gewonnen worden sind, ist zulässig, soweit die üb­
lichen Qualitätsvoraussetzungen erfüllt sind. 

- Pour autant que !es conditions usuelles de qualite soient remplies, il es/ licite 
d'utiliser une indication de provenance suisse pour du vin encave en Suisse 
mais provenanr partielleme_nt de vignobles situes dans la w ne frontaliere 
fra nr;aise de Ceneve (zone franche). 

Gutachten BJ vom 13. Oktober 1986, publ. in VPB 51 IV/1987, Nr. 66, S. 447. 

Es stellte sich die Frage, ob Wein als Inlandprodukt gelten kann, wenn er in der 
Schweiz gekeltert wurde, das Traubengut aber teilweise aus der französischen 
Grenzzone von Genf (sogenannte Freizone) stammt. Die betroffenen Weinproduzen­
ten machen diesbezüglich ein Gewohnheitsrecht geltend. 

A. Massgebende Regelungen 

1. Art. 54 Abs. 2 des BG vom 8. Dezember 1905 betreffend den Verkehr mit Le­
bensmitteln und Gebrauchsgegenständen (LMG, SR 817.0) beauftragt den Bundes­
rat, zu «verordnen , dass die Lebensmittel sowohl im Gross- als im Kleinhandel so be­
zeichnet werden, dass eine Täuschung über ihre Natur und ihre Herkunft nicht mög­
lich ist. » Entsprechende Vorschriften über Ursprung und Herkunft der Weine hat der 
Bundesrat insbesondere in Art. 336-338 der V vom 26. Mai 1936 über Lebensmittel 
und Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelverordnung [LMV], SR 817.02) erlassen. 
Von Bedeutung sind hier insbesondere Art. 337 Abs. 4 und 5 LMV sowie Art. 338 
Abs. 1 LMY. Diese Bestimmungen haben folgenden Wortlaut: 

Art. 337 Abs. 4 und 5 
4 Inländi sche Weine, die aus dem gleichen Produktionsgebiet stammen und ähn­
liche Eigenschaften aufweisen, dürfen den Namen einer Gemeinde des betreffen­
den Gebietes oder eine andere anerkannte, einheitliche Bezeichnung tragen. Die 
Kantone grenzen diese Produktionsgebiete ab. Sie können ferner bestimmen, in 
welchem Verhältnis der Wein der Gemeinde, unter deren Namen er in Verkehr ge­
bracht wird, in der Mischung überwiegen muss. Die kantonalen Erlasse müssen 
vom Bundesrat genehmigt werden. 
s Die Kantone können für alle oder bestimmte Weine ihres Gebietes die Verwen­
dung von Sammelbezeichnungen erlauben. Sie bestimmen den Umfang des Pro­
duktionsgebietes. Die kantonalen Erlasse müssen vom Bundesrat genehmigt 
werden. 
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Art. 338 Abs. 1 
1 Ausländi scheWe ine müssen al s solche oder mit dem Namen des Produktions­
landes bezeichnet werden, soweit ihre fremde Herkunft ni cht schon aus ihrer Ur­
sprungs- oder Herkunftsbezeichnung wie «Bordeaux» , «Rioj a», «Chianti», klar 
erkennbar ist. 

Das Ziel dieser Rege lung ist eindeuti g: Der Konsument soll vor Täuschung ge­
schützt werden. Getäuscht wäre er dann , wenn er sich info lge irreführender Anprei­
sun g ein fa lsches Urteil über den Ursprung und die Herkunft des Weins bildet. Von 
entscheide nder Bedeutung ist demnach, was unter den Begri ffe n «inländi sch» bzw. 
«ausländi sch» zu verstehen ist. Nach der bundesgeri chtlichen Praxis gilt al s Her­
kunftsort e ines Weins «der Boden , wo di e Trauben wachsen, und nicht der Ort, wo 
der Wein gepresst und gekeltert wird» (BGE 72 II 386). Es ist daher in der Folge zu 
prüfe n, ob die in Frage stehende Genfe r Freizone zum inländi schen Produktions­
gebiet gerechnet werden kann , oder ob der Konsument bei seiner Erwartung an die 
Abgre nzung ohne we iteres von der Landesgrenze ausgeht . 

2. Art. 16 der V vom 23 . Dezember 1971 über den Rebbau und den Absatz der 
Rebbauerzeugni sse (Weinstatut, SR 9 16.140) beschränkt di e Einfuhr ausländischer 
Rebbauerzeugni sse und verbi etet unter anderem die Einfuhr fri scher Weintrauben 
zur Ke lterung. Diese Bestimmung dient a ll ein dem Schutz der inländi schen Produ­
zenten ; mit der Beze ichnung der Weine und damit dem Schutz des Konsumenten vor 
Täuschung hat sie nichts zu tun . Ebenfa lls keine Antwort gibt sie auf die Frage, ob es 
sich bei dem Traubengut aus der Freizone um ein ausländi sches Produkt handelt , ist 
doch di e Anwendbarkeit der Bestimmung von der Auslegung des Begri ffs «Einfuhr» 
abhängig, dessen Bedeutung gerade im Zusammenhang mit der Freizone in Frage 
steht. 

3. Der Schiedsspruch betreffend die Einfuhr de r Erzeugnisse der Freizanen 
Hochsavoyens und der Landschaft Gex in die Schweiz vom 1. Dezember 1933 (SR 
0.63 1. 256.934.952) ; und das R f ür die Einfu hr der Erzeugnisse der Freizanen in die 
Schweiz (SR 0.63 1.256.934.952) haben ihrerseits nur die Aufuebung der Zoll schran­
ken im Bereich der Freizonen Hochsavoyens und der Landschaft Gex zum Gegen­
stand. Es g ibt heute keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Regelung eine über das 
Abgaberecht hinausreichende Bedeutung hätte. Angesichts der Tatsache, dass die 
Produkte der Freizone von der Verzollung befreit sind und daher nicht als «Einfuhr» 
im Sinne der Zo llgesetzgebung gelten, frag t es sich immerhin , ob es sinnvoll ist, die­
se Produkte unter anderen As pekten des Bundesrechtes als «ausländisch» zu be­
trachten. 

B. Zur Frage einer allfä lligen Täuschung 

1. Rechtmässigkeit der bisherigen Praxis? 

a. Vorerst ist zu prüfen , ob bei der Qualifizierung «in ländi sch» bzw. «auslän­
disch» im Sinne der LMV auf die Landesgrenze abgestellt werden sol l. Dies dürfte 
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in de r Regel der Fa ll sein, da sich mit der Beze ichnung «i nl ändisch» sicher die Vor­
ste llung verbindet, dass das betre ffende Produkt auf schweizerisc hem Hohe itsgebie t 
und damit nach den entsprechenden Produktionsvorschri ften und unter den dam it 
verbundenen Kontrollen erzeugt worden ist. Für die Frage, ob sich die Beze ichnung 
nur auf den e ige ntli chen Produkt ionso rt oder auch auf die Herkunft der Rohstoffe be­
zieht , kann der LMV ke ine ei nhe itliche Antwort entnommen werden. Bei verschie­
denen Produkten wie zum Beispiel Brot oder Schokolade scheint der Produktionsort 
massgebend zu se in und der Herkunft der Rohstoffe keine entsc heidende Bedeutung 
zuzukommen (vgl. auch die landw irtsc haftspo li tisch beg ründete Definition des In­
landgetreides in Art. 1 Getreidegesetz, SR 916.111.0). Beim Wei n dagege n gehen 
Praxi s und Lehre offensi chtli ch davon aus, dass für die Herku nftsbezeichnung der 
Standort des Rebberges wesentlich sei. Dam it erscheint klar, dass Wein , der aus 
Traubengut ge kelte rt wird , das aus jenseits de r Landesgrenze gelegenen Rebbergen 
stammt, im Grundsatz als «ausländisch» zu beze ichnen ist. Dieser Gru ndsatz 
sc hliesst nun abe r nicht einfach aus, dass gewisse Herkunftsa ngaben «grenzüber­
schreitenden» Charakter haben können. Einmal wird d ie Bezeich nun g der We inpro­
duktionsgebiete durch das Bundes recht ni cht absch li esse nd gerege lt. Der oben zi­
tierte Art. 337 Abs. 4 und 5 LMV be lässt den Kantonen ei nen relativ grossen Sp ie l­
raum für die Beze ichnun g und Abgrenzun g ihrer Produktionsgeb iete. Sie könn en 
dabe i auch von den politischen Grenzen abweichen , ohne dass dam it e ine Täuschun g 
des Konsumenten angenommen werden muss. So werden be ispielsweise nach den 
Rege lungen des Kantons Waadt Weine un ter der Bezeichnun g «Fechy» in Ve rkehr 
gebracht, die ausserha lb der entsprechenden Gemeindegrenzen prod uziert worden 
sind. Eine Täusc hung kann hi er insbesondere durch die Publikation des fraglichen 
Reglementes verh indert werden. Im weiteren ist darauf hinzu we isen, dass di e aus­
drückliche Beze ichnung al s «aus länd isch» dann feh len darf, we nn durch di e Her­
kunftsbezeichnung selbst eine Täuschung ausgeschlossen werden kan n (z.B. «Rio­
ja» ). Der Vol lständ igkeit halber sei noch erwähnt , dass Art. 337 Abs. 6 LMV für in ­
ländische Rotweine ei nen deklarationsfreien Verschnitt mi t ausländ ischem Wein bi s 
zu 15 Volumenprozent zuläs st, ohne dass e ine Täusc hung angenommen wird. Auch 
hi er geht der Ve rordnungsgeber offensichtli ch davon aus, dass d ie en tsprechende 
Vorschrift auch für den Kon sumenten a ls bekannt vorauszusetzen ist und er daher mit 
entsprechendem Verschnitt rec hnen muss . 

b. Das Bundesamt für geistiges Eigentum legt unter Berücksichtigung der beste­
henden Literatur dar, dass die Voraussetzun gen für die Beze ichnun g eines ein he it­
li chen Produktionsgebietes (Einheit der dre i Faktoren Klima, Boden und Verarbe i­
tun g) Genf mit E insc hluss de r Fre izone nicht e infac h verneint werden kann und ver­
wei st auf di e Mög li chkeit der Schaffu ng eines kantona len Reg lements nach Art. 337 
Abs. 4 und 5 LMV. Der Kanton Ge nf hat mit dem «Reglement sur les appe ll ations 
d ' origine contrölees du 16 juin 1986» di e Voraussetzungen für d ie Abgrenzu ng ent­
sprechender Gebiete und die Verwend ung der zugehörigen Beze ichnun gen geschaf­
fe n. Bei der Vornahme der Begrenzungen würde e in Einbezug von Rebbergen der 
Freizone beim Vorliegen identi sc her Produktion sfaktoren nicht gegen das Täu­
schungsverbot verstossen . Im übri ge n sieht Art. 3 dieses Reglements e ine öffentliche 
Auflage der Gebietsp läne samt den zugehörigen Bezeichn ungen vor. 
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c. Stellt nun die offenbar bi s jetzt geduldete Praxis der Genfer Weinproduzenten 
e ine Täuschung des Konsumenten dar, oder kann sie mit einer gese tzeskonformen 
Auslegung der LMV vere inbart werden? Um eine Täuschung des Konsumenten im 
S inne des Gesetzes anzunehmen, müsste nachgewiesen werden, dass di e Bezeich­
nun g des Weins von den Erwartun gen, di e sie voraussichtlich weckt, in bezug auf 
Herkunft und Qualität klar abweicht. Wie dargestellt , braucht die von der LMV ver­
langte Herkunftsabgabe nicht unbedingt mit allfälligen politischen Gebietsgrenzen 
übereinzustimmen ; ebenso darf im Rotwe in e in gewisser Prozentsatz ausländi scher, 
qualitativ entsprechender Wein deklarationsfrei beigefügt werden. Da das Gebiet um 
Genf auch im a ll gemeinen Verständn is al s ausgesprochene Grenzregion ge lten darf, 
wäre es wohl mit einer gesetzeskonfo rmen Aus legung der LMV vere inbar, unter der 
Herkunftsbezeichnung «Genfer Wein» auch Wein einzuschli essen, der teilweise aus 
Traubengut gewonnen wurde, das aus der Freizone jense its der Landesgrenze 
stammt. Voraussetzung wäre a ll erdings, dass diese Rebberge in bezug auf Boden und 
Klima den auf Schweizer Boden ge legenen entsprechen. Man kann davon ausgehen , 
dass entsprechend der Praxis für bekannte ausländische Herkunftsbeze ichnungen 
( «R ioja», «Bordeau x», usw.) bei e iner Herkunftsbezeichnun g, die zwe ifelsfrei auf 
di e Region Genf verweist, der all enfalls mitverarbeitete Antei l an «ausländi schem» 
Traubengut a ls mite ingeschlossen betrachtet werden kann. Da e ine so lche Her­
kunftsbezeichnung kaum als täuschend beze ichnet werden kan n, erscheint auch ein 
gesonderte r Hinweis auf das te ilwe ise jenseits der Landesgrenze li egende Produkti­
onsgebiet ni cht notwendig . Im Unterschi ed zu den übri gen von der LMV abgedeck­
ten weiten Herkunftsumschreibungen fehlt aber hi er eine konkrete Verankerung im 
positiven Recht und damit die klare Publizität. Diese dürfte aber vorli egend durch die 
se it Bestehen des LMG geübte und geduldete Praxis aufgewogen werden . So lange 
a ls Folge dieser Praxis ni cht e ine Täuschung des Konsumenten in bezug auf Her­
kunft und Qual ität des Weins nachgewiesen wird , muss man sich sogar fragen, ob 
e ine Änderun g der Praxis, d ie nicht primär aus Gründen des Täuschungsschutzes, 
sondern wohl eher aus wirtschaftspolitischen Gründen (Überproduktion von inländi­
schem Weisswein) erfolgen würde, nicht als Verstoss gegen das Vertrauensprinzip 
angesehen werden müsste (vg l. dazu insbes . Beatrice Weber-Dürler, Vertrauens­
schutz im öffentlichen Recht, Basel/Frankfurt 1983, S. 234 ff. und dorti ge Zitate; 
A lfred Kölz, Intertemporales Verwaltungsrecht, Ze itschrift für schwe izerisches 
Recht [ZSR] 102 (1983] II , S. 123 ff.). 

2. Zur Frage eines allfälligen Gewohnhei!Srechtes 

a. Rechtsprechung und Lehre ste ll en für das Entstehen von Gewohnheitsrecht 
dre i Bedingungen: langdauernde Ausübung ( «longa consuetudo» ), allgemeine 
Rechtsüberzeugung ( «opinio necess itatis») sowie das Bestehen e iner Lücke im posi­
tiven Recht (vgl. BGE 105 Ja 84; VPB 46.10 Ziff. 6; G ri se l Andre, Traite de droit ad­
ministratif suisse, Neuenburg 1984, S. 93 ff. und dorti ge Z itate). Für das Erforderni s 
der Lücke nimmt allerdings Grisel an, dass dies nur im Regelungsbereich von 
Rechtssätzen gel te, die dem Referendum unterstanden haben, während er beispiels­
weise beim Verordnungsrecht des Bundes auch die Bildung von abweichendem 
Gewohnheitsrecht zulassen möchte (Grise l, a.a.O., S. 94). 
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b. Vorweg ist zu klären, welches im vorli egenden Fall der Inhalt e ines allfä lli gen 
Gewohnheitsrechtes sein könnte. Wie oben dargestellt, stellt sich die Frage, ob mit 
de r dekl arationsfrei en Verwendung von Traubengut aus der Freizone zur Herstellung 
von inländischem Wein eine Täuschung des Konsumenten im Sinne de r Lebensmit­
te lgeset zgebung an genommen werden muss . Es kann sich daher lediglich darum 
handeln , dass infolge einer Regel des Gewohnheitsrechtes das in der Fre izone ge­
wonnene Traubengut ohne besondere Deklaration zur Herstellung inländischen 
Weins verwendet werden da rf. Kann eine so lche gewohnheitsrechtliche Übung nach­
gewiesen werden, kann auch kein e Täuschung des Konsumenten im Sinne des LMG 
mehr angenommen werden . Ein solches Gewohnheitsrecht könnte an sich im Rah ­
men des geltenden Gesetzes gebildet werden. 

c. Da nun allerdings in der geltenden Regelung der LMV kaum eine Lücke im 
Rechtssinne angenommen werden kann und sich die heutige Praxis wohl mit einer 
gesetzeskonformen Ausleg ung der LMV vere inbaren lässt, kann die Frage, ob sich in 
diesem Bereich Gewohnheitsrecht gebildet hat, offen bleiben. Sie müsste nur ent­
schieden werden, wenn di e bi sher geübte Praxis nicht mit dem geltenden Verord­
nungsrecht zu vereinbaren wäre. 

Art. J chiffre 2, 3 al. 2, 6 al. J et 3 e t 14 al. 2 chiffre 2 LMF 
- «THERMACELL» 

- Un signe du domaine public peu/ etre protege s'il s 'est impose en tant que 
marque individuelle d 'une entreprise et s 'i/ n 'est pas indispensable au com­
merce (c . 2). 

- «THERMA» consritue / 'e/ement essentiel de /a marque «THERMACELL» et 
/e consommateur risque ainsi de croire que /es marchandises reverues de l'une 
ou / 'autre de ces marques proviennent de /a meme entreprise (c. 3 a). 

- L'artic/e 6 a/. 3 LMF est une disposition exceptionnelle qui s 'applique seule-
111e111 si l 'acquereur ne peut pas penser que /es marchandises proviennent de 
la meme entreprise ( c. 3 b ). 

- Ein Zeichen des Gemeingutes kann geschützt werden, wenn es sich als Marke 
eines Untern ehmens durchgesetzt hat und es/ur den Handel nicht unentbehr­
lich ist (E. 2). 

- «THERMA » bildet den wesentlichen Bestand1eil der Mark e «THERMACELL» 
und der Verbraucher kann daher der Meinung sein , die mit der einen oder an­
deren Marke versehenen Waren slammten vom gleichen Unternehmen (E.3 a). 

- Art 6 Abs. 3 MSchG ist eine Ausnahmebestimmung, die nur angewendet wird, 
wenn der Käufer nicht annehmen kann. dass die betreffenden Waren vom glei­
chen Unlern ehmen sta111111 en (E.3 b). 

Arret du tribunal federal ( 1 e cour civile) du 4 juin 1991 dans la cause Therma AG 
c. The Schwabe! Corporation. 
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Faits 

A.- Therma AG est inscrite au registre du commerce du canton de Glaris des 
1907. Depuis la meme epoque, eile est au benefice de l ' enregistrement de la marque 
THERMA, renouvelee plusieurs fois, ainsi que d'une seconde marque THERMA se 
presentant sous une ecriture un peu particuliere. Depuis 1984, eile utilise les marques 
THERMADUR et THERMAPLAN. 

Le 23 mai 1986, The Schwabe! Corporation, a Cambridge (Massachussets, USA), 
a depose en Suisse, la marque ThermaCELL pour des«cartouches a combustible li­
quide utilisees pour des appareils non electriques». 

8.- Therma AG a introduit action aux fin s d'obtenir la radiation de la marque 
ThermaCELL. The Schwabe] Corporation a conclu au rejet de la demande. 

Par jugement du 5 juin 1990, la cour civile du tribunal cantonal de Neuchatei a 
constate la nullite de l'enregistrement de Ja marque suisse No 348'259 ThermaCELL; 
eile a ordonne sa radiation et a interdit a Ja defenderesse d ' utili ser le terme Therma­
CELL pour des cartouches a combustible liquide. 

C.- La defenderesse interjette un recours en reforme, concluant a l' annulation de 
la decis ion attaquee, et subsidiairement au renvoi de Ja cause a l'autorite judiciaire 
competente pour qu'elle statue a nouveau dans le sens des considerants. 

L' intimee conclut principalement a l'irrecevabilite du recours et subsidiaire ment a 
son rejet. 

Par arret de ce jour, Je Tribunal federal a rejete dans la mesure ou il etait recevable 
un recours de droit public forme parallelement contre Je meme jugement. 

Droit 

2.- La defenderesse se prevaut de la nullite de la marque THERMA , moyen re­
jete par le tribunal cantonal. Elle voit dans ce rejet une violation des art. 3 al. 2 et 14 
al. 2 eh. 2 LMF. 

a) La nullite d ' une marque peut etre constatee a Ja demande de quiconque y a un 
interet digne de protection (ATF 102 II 114 consid. 2), par voie d'action ou d 'excep­
tion notamment par le titulaire de la marque posterieure recherche par Je deposant 
anterieur (ATF 99 II 112 ss consid. 5). Le bien-fonde de l'exception de nullite laisse 
cependant subsister 1 'enregistre ment de la marque qui en est Frappee (ATF 91 II 12 
consid. lk, 90 II 48 consid. 4). Comme l'admission de cette exception sce llerait le 
sort du litige, il se justifie de se livrer a son examen avant celui de toute question. 

b) aa) L'art. 3 al. 2 LMF n'accorde pas Ja protection legale aux signes qui doi­
vent etre consideres comme etant du domaine public et l'art. 14 al. 1 eh. 2 LMF fait 
obligation au Bureau federal de la propriete intellectuelle de refuser l' enregistrement 
d'une marque qui comprend comme element essentiel un tel signe . En d'autres ter­
mes, une marque est nulle et ne peut etre protegee si eile appartient au domaine pu­
blic. La loi veut ainsi eviter que, contrairement au but fixe par l'art. 1 er eh. 2 LMF, Je 
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titulaire de la marque monopolise un tel terme et se cree un avantage commercial. 
Les references a la nature, a des proprietes, a l'affectation ou a la destination d ' un 
produit appartiennent au domaine public au sens des di spos itions precitees. Des as­
sociations d'idees ou des allusions qui n'ont qu ' un rapport lointain avec la marchan­
di se ne sont toutefoi s pas suffisantes. Lorsqu'une marque comporte une designati on 
generique , son rapport avec la marchandise doit etre tel que son caractere descriptif 
soit reconnaissable sans recourir a une refl ex ion ou a une fantaisie particuliere (ATF 
114 II 373 s. consid. 1 ). 

bb) L'expression «therma» est inconnue du Grand Robert de la langue franc;: aise 
(2e ed.) qui contient en revanche !es elements«therm- , thermo-» qui viennent du grec 
«thermos», «chaud», ou «thermon», «chaleur» et entrent dans la composition de ter­
mes scientifiques et techniques. On y trouve aussi !es expressions «-therme, -ther­
mie, -thermique» definies comme des elements didactiques (= mot ou emploi qui 
n' existe que dans la langue savante et non dans la langue parlee ordinaire) du grec 
«thermos», «chaud», ou «thermainein», «chauffer». Dans le meme sens, Duden (Das 
grosse Wörterbuch der deutschen Sprache) mentionne «therm- , Therm-» et plus loin 
«thermo-, Thermo-», mais ne fait pas etat de l'express ion litigieuse. Enfin , si l'italien 
connait «-termo, termo, termos ou thermos» , toujours avec le sens qui vient d 'etre 
donne, il comprend Je mot «terma», mais dans une acception tout a fait differente 
(ligne d'arrivee de course dans un stade grec, Devoto-Oli, Nuovo vocabolario illu­
strato dell a lingua italiana) . Sous cette reserve, les termes les plus proches de «ther­
ma» sont «thermal » (fran c;:ais et allemand) et «termale» (italien). 

Les mots dans la composition desquel s les elements releves se retrouvent sont 
nombreux , dont quelques-uns sont d' utili sation courante, tels «thermal », «thermi­
que», «thermometre», «thermos» ou encore «thermostat». Tous evoquent l' idee de 
chaleur. La marque litigieuse «Therma» eveille aussi cette idee (cf. dans le meme 
sens l'arret du tribunal de commerce du canton de Berne, non date, Therma, Fabrik 
für elektrische Heizung AG ca. Alfred Trachsel AG , RJB 1948 [84] , p. 229) . II n' est 
toutefois pas necessaire de rechercher si ce lien s' impose de maniere suffi samment 
forte , nonobstant l'adjonction de la lettre «a» a l'element «therm-», pour y voir un 
signe appartenant au domaine public. 

En effet, la defenderesse a admis que l'usage de la marque THERMA est impor­
tant, qu ' il date de 80 ans environ, qu ' il s'agit d'une des princ ipales marques de 
l'electro-menager en Suisse et qu 'a ce titre eile est connue de toutes !es consomma­
trices. Elle a aussi admis que les marques THERMADUR et THERMAPLAN sont 
utili sees . Selon la jurisprudence, un signe du domaine public peut etre protege s' il 
s'est impose en tant que marque individuelle d'une entreprise, et qu'il n' est pas in­
di spensable au commerce (ATF 114 II 174 consid. 3, 11 2 II 76 consid. 3b, 99 lb 
25/26 consid. 4a). La premiere condition est manifestement reali see; la defenderesse 
a, d' ailleurs , admis en procedure les faits qui sont a sa base. Quant a la seconde, on 
ne voit pas en quoi le signe «therma» - «therm» n'est pas ici en cause - serait indis­
pensable en matiere commerciale. La defenderesse ne tente meme pas de le demon­
trer. L'exception tiree de la nullite de la marque de la demanderesse doit , en conse­
quence, etre rejetee . 

3.- La recourante se plaint egalement d ' une violation de l'art. 6 LMF. 
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a) aa) La marque doit se d istinguer, par des caracteres essenti e ls, de ce lles qui se 
trouvent deja enreg istrees; ma is cette regle ne s'applique pas aux marques destinees 
a des produits ou marchandises d'une nature totalemen t differente de ceux auxquel s 
la marque deposee se rapporte (art. 6 a l. 1 e t 3 LMF). 

bb) Pour determiner si deux marques se distin guen t suffisamment l' une de l'au­
tre, au sens de l'art. 6 al. 1 LMF il faut se fo nder sur l 'impress ion general e qu ' elles 
lai ssent aux ac heteurs, ce ll e-ci pouvant etre influencee de mani ere determinante par 
un se ul e le ment (ATF 11 2 II 364 consid . 2 et les arrets cites) . La cour can tonale ajus­
tement refuse de voir dans le graphi sme de la marque de Ja defendere sse un element 
supprimant le risque de confu sion. Cette derniere tire , en va in , argumen t de la super­
fici e de la marq ue par rapport a ce ll e du graphi sme , des caracteres typographiques 
utili ses , de la partie fi gurative de Ja marque. A cet egard , il suffit de considerer Ja 
marque liti gieuse dans son ensemble pour se rendre compte que l'acheteu r suisse, qui 
conna11 la marq ue THERMA, sera naturell ement conduit a penser que l'objet (Ce ll = 
p il e) qu ' il achete est fabrique par Therma; ce la est d 'autant plus vrai que Ja deman­
deresse utili se aussi les marques THERMAD UR et THERMAPLAN, meme si leur 
application est moins etendue. Le consommateur peut ainsi etre conduit a penser que 
tous ces produits se rattachent a une seule et meme entreprise. Dans ce contexte, 
«Therma» constitue l'e lement essentiel , ce lui qui se fix e dans Ja memoire du public, 
e t le grap hi sme n ' a qu ' une portee tres secondaire . En jugeant que les marques 
«THERMA» et «ThermaCELL» ne se di stin guaient pas par des caracteres essenti e ls, 
le tribunal cantonal n ' a donc pas vio le le droit federa l. 

b) Reste l'exception visee a l'art. 6 a l. 3 LMF, la recourante soutenan t, en parti ­
cu li e r, que son produ it n'est pas enregistre dans Ja meme c lasse que ceux de lade­
manderesse . 

aa) Selon Ja jurisprudence, pour que des produi ts ou des marchandises soient 
d' un e nature totalement differente de ceux auxquels la marque deposee se rapporte et 
justifient ainsi l'applicati on de l' art. 6 a l. 3 LMF, il ne doit point y avoir entre eux une 
parente suffisamment etroite pour que le dernier acheteur risq ue de les attribuer au 
meme fabricant ou commen;:ant. Que, dans un cas d 'espece, deux produits se di stin­
guent suffisamment ne saurait etre admis a la legere. Disposition exceptionnelle, l'art 
6 a l. 3 LMF s' applique a des conditions strictes (ATF 87 II 108 ss consid. 1 et 2). La 
destinati on des produits ne doit pas la isser place a une possible confusion. L'ac­
quereur ne doit pas pouvoir penser que les marchandi ses proviennent de la meme 
entrepri se et auraient, en consequence, les memes proprietes (ATF 99 II I l 7 /118 
consid. 6, 96 II 259/260 cons id. 2). Le titulaire d'une marque a interet a ce que les 
produits d ' un autre ne so ient pas confondus avec les siens et a ce qu'il ne soit pas 
considere comme le fabr icant ou le fourni sseur de marchandises qui lui sont etrange­
res et dont la reputation pourrait nuire au renom de son entreprise (ATF 87 II 109 
consid. 1) . Sous cet angle, la categorie a laquelle appartiennent les produits litigieux 
n' est pas determinante au regard de l'art. 6 a l. 3 LMF (ATF 99 II 11 7 cons id. 6, 96 
II 260 consid. 2). 

bb) La marque de la recourante est deposee pour des cartouches, de petites di­
mensions, a combustible liquide, utili sees pour des appareil s non electriques. Pour sa 
part , l' intimee ne fabrique pas de cartouches identiques a ce lles de Ja recourante. 
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Toutefois la marque litigieuse recouvre, non seulement, des appareils et installati ons 
chauffes e lectriquement, mai s aussi divers ustensiles et appareils, avec et sans instal ­
lation s de chau ffage , des robinets pour le gaz et leurs parties et accesso ires . Dans son 
memoire de recours , Ja recourante admet, d'ailleurs, qu'il ex iste des cuisinieres , des 
refrigerateurs et d 'autres appareils menagers qui fonctionnent au gaz et qui sont 
branches sur des boutei l les uti I i sees notamment pour le campi ng, les residences se­
condaires ou a la campagne. 11 existe des lors entre les produits de la demanderesse 
et ceux de la defenderesse un li en que la cour cantonale a retenu avec raison et que 
!es seu les dimen sions de ceux portant la marque ThermaCELL ne sauraient rompre. 

Art. 24 lettres a etc, 25 et 32 al. 2 LMF, J 3 lettre d aLCD, J 53 et J 54 CPS 
- «MONTRES GUCCJ J» 

- Il n 'y pas falsiftcation de marchandises ni rn ise en circulation de marchandi­
sesfalsifiees /orsque La marque est apposee sans autorisation sur des «vra ies» 
marchandises (c. 2 a). 

- La LMF constituant une loi speciale par rapport ä La LCD, /es deux ne peu­
vent pass 'appliquer cumulativement sur le plan penal ( c. 2 c). 

- Les marchandises doivent etre elles-memes detruites seulement dans /es cas 
ou les marques illicites ne peuvent pas eire enlevees ou lorsque ce/a entrafne­
rait un investissement disproportionne ( c. 3 ). 

- Wer ohne Ermächtigung eine Marke auf" «echten» Waren anbringt, begeht 
weder eine Warenfälschung noch ein Inverkehrbringen gefälschter Waren ( E. 
2a). 

- Da das MSchG ein Spezialgesetz im Verhältnis zum UWG darstellt, können 
die beiden in strafrechtlicher Hinsicht nicht gleichzeitig angewandt werden 
(E. 2c). 

- Die Waren müssen nur dann zerstört werden, wenn die uner/aub1en Marken 
nicht oder nur mit unangemessenem Aufwand entfernt werden können ( E. 3 ). 

Arret du tribunal federal (cour de cassation penale) du 4 avril 1991 dans la cause 
procureur general du canton de Geneve C. H. 

Faits 

A.- Le 10 octobre 1989, !es epoux H. ont ete co ndamnes a une peine de six mois 
d 'emprisonnement avec su rsis pendant deux ans par la Cour correctionnelle (avec 
jury) du canton de Geneve pour infraction a la LMF. II leur est reproche d 'avoir fait 
fabriq uer l 9'000 montres , d ' y avoir appose sans autorisation la marque Gucci et de 
!es avoir ensu ite vendues, ceci a la fin de l 'annee 1986 et au debut de 1987. L' autori ­
sation de Gucci Spa. a Florence, et de sa partenaire en Suisse Severin Montres AG, a 
Longeau (titu laire d'une li cence), n'avait pas ete obtenue. 
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Les accuses ont ete acquittes des preventions d 'escroquerie, de falsification de 
marchandises , de mise en circulation de marchandises falsifiees, de faux dans !es 
titres et d' infraction a Ja LCD (art. 148 al. 1, 153, 154, 251 eh. 1 CP et 13 Jet. d de Ja 
loi sur Ja concurrence deloyale, du 30 septembre 1943 aLCD, remplacee par la 
nouvelle LCD, du 19 decembre 1986). 

La Cour correctionnelle a ordonne que toutes !es references a la marque Gucci fi­
gurant sur les l 9'000 montres saisies soient enlevees , aux frais des condamnes, pui s 
que ces objets leur so ient remis, le tout sous la surveillance d ' un huissier judiciaire. 

B.- Par deux arrets distincts du 18 avril 1990, la Cour de cassation du canton de 
Geneve a rejete les recours cantonaux formes separement par le Procureur general et 
par les condamnes. 

C.- Le Procureur general du canton de Geneve se pourvoit en nullite au Tribunal 
federal. II reclame la destruction des montres en cause, s'en prend aux acquittements 
intervenus (art. 153, 154 CP, 13 let. d aLcD) et demande l 'annulation de I' arret du 18 
avril 1990 le concernant ainsi que le renvoi du litige a l'autorite cantonale pour nou­
velle decision. 

Les condamnes ont egalement saisi le Tribunal federal d'un pourvoi en nullite sur 
lequel il sera Statue separement. 

0.- lnvites a presenter des observations, les epoux H. ont conclu au rejet des con­
clusions du Procureur general. 

Droit 

1.- Dans la mesure ou le Procureur general recourant fait valoir une application 
erronee du droit federal, a laquelle les moyens tires du caractere pretendument ar­
bitraire de cette application peuvent etre assimiles, le pourvoi est recevable (art. 269 
al. 1 PPF). 

En revanche, saisi d'un pourvoi en nullite, le Tribunal federal n'est pas habilite a 
examiner sous !'angle de I'art. 4 Cst. !es constatations de fait de l'autorite cantonale 
(ATF 1 14 IV 26 consid. 4, 113 IV 117 consid. e, 112 IV 138 consid. 1, 108 IV 129 
consid. 6). Ces griefs seraient recevables exclusivement dans le cadre d'un recours de 
droit public. Or, Je Ministere public n 'a pas qualite pour former un recours de cette 
nature (art. 88 OJ). Ainsi, la cour de ceans est ici liee par I'etat de fait de l'autorite 
cantonale (art. 273 al. l let. b et 277bis al. 1 PPF). 

2.- a) Selon les termes de I' arret attaque , «les l 9'000 montres saisies possedent 
tous les criteres des montres Gucci produites anterieurement et mises sur le marche 
par Je licencie exclusif. Le temoin Wiser, qui fabriquait des montres Gucci pour 
Interleonard, a decl are a la Cour que pour lui les montres saisies etaient de vraies 
Gucci». D' apres les constatations souveraines de la cour de cassation cantonale «les 
epoux H. avaient seulement, sans autorisation, donc sans droit , appose la marque 
Gucci sur ces l 9'000 montres» (ibidem) . 
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La jurisprudence a precise qu ' il y a falsification, respectivement mi se en circula­
tion de marchandi ses fal sifiees au sens des articles 153 et 154 CP, lorsque l'etat na­
ture) de la marchandise se trouve modifie sans droit (ATF 10 IV 86, 94 IV 109 con­
sid. 3). Or, ce n'est manifestement pas ce que l'autorite cantonale a retenu a Ja char­
ge des accuses. En effet, il ne leur est pas reproche d 'avoir fabrique des montres 
objectivement «fausses», mai s d 'avoir appose, sur de «vrai es» montres Gucc i, la 
marque de cette mai son sans en avo ir eu l'autori sation. Au vu de ce qui precede, la 
question de savoir si la jurisprudence citee doit etre mainte nue peut rester ouverte. 
Certes , un courant de doctrine propose une interpretation des art. 153 et 154 CP qui 
mette l'accent davantage sur la creation d ' une apparence illuso ire de la marchandi se, 
c'est-a-dire d'une difference entre Je «Sein» et le «Schein»; (Schultz, Waren fä l­
schung, dans RPS 103/1986, p. 373; Schwander, Schweiz. Strafgesetzbuch, 2e ed., 
Z urich 1964, p. 355; Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, bes. Teil I, Berne l 983, p. 
263 n. 25; Schubarth , Kommentar zum Schweiz. Strafrecht, bes . Teil vol. 2, Berne 
1990, p. 185 n. 6; Besse, La repress ion penale de la contrefar;:on en droit Suisse , the­
se Lausanne 1990, p. 220 ss.) . 

Or, en l'espece, la Cour de cassation ge nevoi se n'a pas retenu a la charge des con­
damnes la creation d ' une apparence illusoire de ce genre mai s s'est limitee a leur im­
puter Je fait d 'avoir appose sur !es «vraies» montres Gucci cette marque sans y etre 
autori ses. Ces constatations souveraines ne permettaient pas de declarer les prevenus 
coupab les de fa lsi fication de marchandises ni de mi se en circulation de marchandises 
falsifiees au sens des art. 153 et 154 CP. 

b) Le recourant ne conteste pas la condamnation des acc uses en application de la 
LMF (art. 24 !et. a et c ain si que 25 LMF). La liberation du chef des infract ions 
prevues aux art. 153 et 154 CP etant intervenue sans violati on du droit federal , on I 'a 
vu, la question du concours entre ces delits et ceux decrits dans Ja LMF peut demeu­
rer indec ise; (voir Troller, Immaterialgüterrecht, vol. II , 3e ed. , Bäle 1985, p. 1005 
eh. VI , d'apres leque l l ' appli cation exc lusive des dispositions penales de la LMF en 
tant que loi spec ia le se justifi e). 

c) Se lon le recourant , !es acc uses se sont rendus coupables d ' infraction a l' art. 13 
!et. d aLCD. II n'examine cependant pas si cette disposition peut etre appliquee en 
concours avec celles de Ja LMF, pour les memes faits. Troller (op. cit. , p. 1005 eh. V) 
se prononce contre l 'application cumulative sur le plan penal de la LMF et de la 
LCD, la LCD cedant le pas a la LMF qui constitue une loi speciale . 

S i, comme en l' espece , on reproche a l' accuse exclusivement d 'avoir appose une 
marque sans autori sation , on doit admettre que la LMF reglemente cette branche de 
la propriete intellec tuelle de far;:on plus detaill ee que la LCD, dont Ja portee est plus 
generalc . II se justi fie des lors d' ecarter ici la LCD en tant que loi plu s generale donc 
subsidiaire (voir Besse, op. c it. , p. 245) . Ainsi , l' autorite cantonal e n'a pas viole le 
droit federa l en n' appliquant pas la LCD, ce qui entra,ne le rejet du pourvoi sur ce 
point egalement. 

d) II convient de preciser que, dans l' hypothese ou la LMF ne serait pas applica­
ble, par exemple si la marque n 'etait en realite pas protegee, il ne serait nullement 
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exclu que l' apposition d'une marque puisse, selon les circonstances, tomber sous Je 
coup de I' art. 13 Jet. d aLCD; d'apres cette disposition, en effet , se rend coupable de 
concurrence deloyaJe ce lui qui, intentionnellement, prend des mes ures pour faire 
nai'tre une confusion avec les marchand ises d'autrui. Ce probleme ne se pose toute­
fois pas ici car l'autorite cantonale a applique la LMF en tant que lex specialis. 

3. Aux termes de l'art. 32 al. 2 LMF, Je tribunaJ ordonnera, meme en cas d 'ac­
quittement, Ja destruction des marques illicites et, cas echeant, des marchandises , 
emba ll ages ou enve loppes munis de ces marques, ainsi que des instruments et usten­
siles qui ont servi a Ja contrefa;:on. Ainsi, la destruction des marques doit etre or­
donnee sans exception alors que ce lle des marchandi ses intervien t seuJement «cas 
echeant» (gegebenenfalls ; al caso) . Dans Ja doctrine, on a des lors opte pour une so­
lution nuancee imposant Ja destruction des marchandi ses seulement dans les cas ou 
les marques illi c ites ne peuvent pas etre enlevees ou lorsque cela entrai'nerait un 
investissement di sproportionne (vo ir Troller op. cit., p. 974 eh. 3; Besse, op. cit., p. 
275). Dans les autres cas, Je juge devrait en revanche se limiter a ordonner que les 
marques illicites disparais sent des marchandises en cause (voir art. 58 al. 2 et 3 CP et 
ATF 104 IV 149). 

Cette maniere de voir est conforme a Ja jurisprudence (voir ATF 34 II 771 consid. 
8; Müller Pie rre, Le principe de Ja proportionnalite, RDS 97/1978 II, p. 261; Troller, 
op. cit., p. 974 n. 35; Trechsel , Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar. 
Zurich 1989, art. 58 n. 15 ). Ainsi , les instances cantonales n'ont pas viole le droit 
federal en considerant que l' e tat de choses conforme au droit pouvait ici etre restaure 
par Ja disparition des marques Gucci apposees sur !es l 9'000 montres . Les craintes, 
exprimees par Je recourant. de voir apres coup ces objets a nouveau porteurs de Ja 
marque illicite ne suffi sent pas pour imposer dans ce cas Ja destruction des l 9'000 
montres. Le pourvoi sera rejete sur ce point aussi. 

Art. /, 7, II et 24 LMF - «MONTRES GUCCI II» 

- Taute condamnation en vertu de l 'article 24 LMF presupposant une marque 
va/able , La validite de /a marque est une question prejudicielle ou prealable 
ressortissant au droitfederal ( c. 4a). 

- Si le prevenu souleve l'exception de nu/Lite de La marque dans La procedure 
penale, /e juge peu/ lui impartir un delai convenable pour intenter L 'action en 
nullite ( c. 4b ). 

- Jede Verurteilung aufgrund von Art. 24 MSchG setz/ eine gü/1ige Marke vor­
aus; die Pflicht zur Prüfung dieser Vo,jrage nach der Gültigkeit der Marke ist 
bundesrechtlicher Natur ( E.4a). 

- Falls der Angeklagte im Strafve,fahren die Einrede der Markennichtigkeit er­
hebt, kann ihm der Richter eine angemessene Frist zur Anhebung einer Nich­
tigkeitsklage anset::.en ( E.4 b ). 
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Arre t du tribunal federal (cour de cassation penale) du 4 avril 1991 dans la cause 
H. C. procureur genera l du canton de Geneve. 

Les faits sont identiques a ceux de l'arret «MONTRES GUCCI I» publie ci-des­
sus. Par leur pourvoi en nullite au tribunal fädera l, les epoux H. demandent princi­
palement l'an nul at ion de l'arret de la cour de cassation du canton de Geneve du 18 
avril 1990 en vue d 'etre acquittes du chef d'infraction a la LMF et d ' obtenir la resti­
tution des l 9'000 montres sa is ies. 

Droit 

4.- a) La Cour de cassation du canton de Geneve a considere avec raison que 
toute condamnat ion en vertu de l' art. 24 LMF presuppose une marque valab le. Cela 
aurait du condui re cette au torite a examiner d 'office la validite de la marque Guccio 
Gucci en Suisse, pour !es produits horl ogers. II s'ag issa it d ' une question prejud ic ie l­
le ou prealable, ressorti ssant au droit federal (vo ir ATF 112 IV 119 consid. 4a). D'ail­
leurs, les accuses avaient soul eve ce grief fo nde sur la violation des art . 1 er, 7 et 11 
de la LMF (au sujet des deux marques Gucci et GG e ntrel aces) mais la cour de cas­
sat ion cantonale l' a declare irrecevab le; e ll e a considere qu ' il s'agissait d'une ques­
ti on de procedure, non pas de droit de Fond . Or, en reduisant le probleme de la va li ­
dite des marques contestees a une question de procedure, l'instance cantonale de re­
cours a en realite app lique le droit cantonal en li eu et place du droit fäderal. Cela 
entra\'ne l'annul ation de la decision attaq uee (voir ATF 107 IV 148 consid . 1). 

b) Aucune des instances cantonales ne s' etant prononcee sur la validite des mar­
ques objets du li tige en Sui sse pour les produits horlogers, il convient de fa ire en sor­
te que ce point so it ec lairci. L'etat de fait ne pennet pas au Tribunal fäderal de proce­
der a un exarnen plus approfondi de cette question juridique. II appartiendra a l' au to­
rite genevo ise competente soit de se determiner e lle-meme sur cette validite au 
regard du dro it des marques, soit d' impartir aux recourants un delai pour ouvrir une 
action en constatat io n de la nullite a ll eguee desdites marques. Cette seconde poss ibi­
lite decoule d ' un e interpretation par analogie de l'art. 86 LBI (RS 232.14). Ell e est 
egale rnent proposee dan s le message du Conseil federa l du 21 novernbre 1990 con­
cern ant une loi fede rale sur la protection des marques et des indications de pro­
venance, a l' art. 63 (FF 1991, p. 1 et 73; cf. Besse, La repress ion penale de la con­
trefa~on en droit suisse , these Lausanne 1990, p. 319 ). II s'agit d ' une fac ulte laissee 
au juge. Si le prevenu soul eve l'exception de nullite dans la procedure penale, le ju­
ge peut lui impartir un delai convenable pour intenter l'action en nullite; Ja prescrip­
tion est suspendue pendant la suspension de Ja procedure penale. 
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Art. 18 al. 3, 24 lettres a, c etfet 25 al. 1 LMF, 21 al. /, 22 al. 1, 153 et 154 
chiffre 1 CPS - «LEV/ STRAUSS ll» 

- Des Jeans LEVI STRAUSS originaux sont falsifies lorsqu 'ils sont traites de 
far;on a leur fa ire perdre certaines qualites des Jeans LEVI STRAUSS authen­
tiques (c. II. 2 b THC). 

- A La difference de /'artic/e 154 CPS, qui exige une mise en circulation, /'ar­
ticle 153 CPS reprime aussi de simples actes preparatoires ( c. II. 3 a THC). 

- Faire fabriquer des boutons, des rivets, des etiquettes et des cartons, destines 
a La confection defauxjeans LEVI STRAUSS, constitue le delit defalsification 
de marchandises (c . II. 3 d etf THC). 

- La contre_faf·on est realisee avant meme que La marque contrefäite ait ete 
apposee sur /e produit.fini ( c. 11. 4 a THC). 

- II y a concours ideal entre /es articles I 53- / 54 CPS et 24 LMF (TC). 

- Echte Jeans «LEVI STRAUSS» sind gefälscht, wenn sie so behandelt worden 
sind, dass bestimmte Qualitäten der echten Jeans «LEVI STRAUSS» verloren­
gegangen sind ( E. II. 2 b THC). 

- Im Unterschied zu Art. 154 StGB. der ein Inverkehrbringen verlangt, verbietet 
Art. 153 StGB auch blosse Vorbereitungshandlungen ( E. II. 3 a THC). 

- Die Herstellung.falscher Knöpfe, Schnallen, Etiketten und Schachteln, welche 
zur Fertigstellung falscher Jeans «LEVI STRAUSS» bestimmt sind, e1fii//t be­
reits den Tatbestand der Warenfälschung (E. II. 3 d undf THC). 

- Die Warenfälschung ist bereits begangen, noch bevor die nachgemachte Mar­
ke auf das.fertige Produkt angebracht worden ist (E. 114 a THC). 

- Zwischen den Art. 153-154 StGB und Art. 24 MSchG besteh t ldealkonkurren: 
(TC). 

Jugement du 28 mai 1990 du tribunal d'Herens et Conthey et arret du tribunal 
eantonal du eanton du Yalais du 22 fevrier 1991 dans Ja eause Ministere publie et 
Levi Strauss & Co. e. A. 

I. 

1. a. Aux termes de l'art. 251 eh. 1 CP, eelui qui, dans le dessein de porter at­
teinte aux interets peeuniaires ou aux droits d' autrui, ou de se proeurer ou de proeu­
re r a un tiers un avantage illieite , aura eree un titre faux , falsifie un titre ou aura, pour 
tromper autrui, fair usage d'un tel titre eree ou falsifie par un tiers, sera puni de Ja 
reclusion pour eing ans au plus ou de I ' emprisonnement. 

C'est ainsi que l'auteur peut falsifier un titre en modifiant un doeument qui n'etait 
pas faux par lui-meme. Par exemple, l'auteur ajoute, retranehe ou ehange des lettres, 
des ehiffres ou des mots, voire meme des phrases entieres. Le titre qui etait regulier 
devient ainsi faux, en sorte qu'en realite le faussaire , iei aussi, eree un titre faux 
(LOGOZ, Commentaire du eode penal suisse, Partie speeiale, p. 528). 
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Subjeetivement, e'est eonseiemment et volontairement que l' auteur doit avoir eree 
un titre faux. En outre, l'auteur doit avoir agi dans le dessein defini a l'art. 251 eh. 1 
al. 1 CP- porter atteinte aux interets peeueiaires d 'autrui ou (se) proeurer un avanta­
ge illieite - qui suffit en soi: il n'est pas neeessaire qu'un avantage ait ete eonerete­
ment obtenu ou qu ' un dommage ait ete eause a autrui (LOGOZ, op. eit., p. 532-3). 

//. 

2. a. Aux termes de l'art. 154 eh. 1 CP, eelui qui , intentionnellement, aura mi s en 
vente ou en eireulation de quelque autre fa<;:on des marehandises eontrefaites, falsi­
fiees ou depreeiees, en les donnant pour authentiques, non alterees ou intaetes , sera 
puni de l' empri sonnement ou de l'amende. La peine sera l'emprisonnement pour un 
moi s au moins et l' amende si le delinquant fait metier de tels actes. Le jugement de 
condamnation sera publie. 

La contrefa~on consiste dans la reproduction par imitation d ' un modele, de teile 
sorte que le produit d ' imitation donne a penser qu ' il est lui -meme !'original (Besse 
Fran~ois, La repression penale de Ja contrefa~on en droit suisse, p. 219). Selon le Tri­
bunal federal, il y a contrefa~on lorsque l'auteur imite une marchandi se originale a 
partir de matieres premieres sans origine particuliere; il ne modifie pas la marchan­
dise authentique mais, par une autre voie, s'efforce d 'en reproduire !es aspects ca­
racteri stiques (RSPI 1986, p. 31 1 ). On entend par falsification toute modification de 
la substance voire de l'apparence d ' une marchandi se ayant pour consequence que 
cette marchandi se alteree n'est pas ce qu ' elle parai't etre ou n' a pas toutes les qualites 
qu 'elle parai't avoir (Besse, op. eit., p. 220 ss). D'apres l' arret precite du Tribunal 
fäderal, l 'action de falsifier une marchandise se de finit par rapport a une marchandi­
se authentique originale. Pour ce qui est de la mi se en vente ou en circulation, celle­
ci englobe toute activite tendant a mettre la marchandise a la di sposition d 'autres per­
sonnes, pour qu 'e lles en fas sen! usage ; le delit est consomme des qu'il y a eu mise en 
vente ou en circulation (LOGOZ, op. cit. , p. 174-5). 

Du point de vue subjectif, l' intention suppose que l'auteur a su, ou du moins a en­
visage, que la marchandise mi se en circulation etait en realite contrefaite ou falsifiee. 
De plus, le delinquant doit avo ir agi dans le dessein de tromper autrui dans les rela­
tions d ' affaires. 

Concernant le metier, le Tribunal federal a reeemment prec ise sa jurisprudence 
constante, apropos d'un cas d ' escroquerie, en ce sens que fait metier d ' une infrac­
tion celui qui la commet dans Je des sein d 'en tirer des revenus et tout en etant pret a 
agi r dans un nombre indetermine de cas, des que se presente une oceasion favorable , 
sans egard au fait que la victime soit toujours la meme (ATF 115 IV 34 = JT 1990 IV 
104 ). Peu importe le gain effectivement realise, la recherche d'un gain occasionnel 
ou regulier, ou la plus ou moins longue periode d'activite (JT 1952 IV 143; JT 1953 
IV 140). 

b. A. a tout d 'abord fait parvenir a la societe B. le lot de 4275 paires de jeans li­
vre par C. Bien que ces jeans aient ete originaux, dans leur e tat brut, ils ont ete par la 
suite delaves ou traites, par quelqu ' un d 'autre que LEVI STRAUSS ou ses represen-
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tants de sorte qu'ils n'avaient pas toutes !es qualites d'unjeans LEVI STRAUSS au­
thentique ; ils etaient donc falsifies. L' accuse Je savait ou, a tout Je moins , a admis 
serieusement Ja possibilite qu'ils soient faux puisque ces jeans n' etaient pas accom­
pagnes d'un certificat d'origine. En outre, !es demarches entreprises des septembre 
1988 demontrent qu' A avait Je dessein de tromper autrui sur Ja qualite des pantalons 
mis sur Je marche. 

En mars 1989, A. re<;:ut de C. une seconde livraison de 6000 paires de jeans qui , 
ainsi que 1 'expertise 1 ' a confirme, etaient contrefaits. Un premier Jot de 1700 paires 
fut expedie a Ja meme societe fran<;:aise. L' accuse savait avec certitude que ces jeans 
etaient contrefaits. 

Dans ces deux premiers cas, Je delit de mise en circulation de marchandises falsi­
fiees est ainsi consomme. 

Pour ce qui est des 4300 paires restantes, elles furent bloquees a la douane puis 
sequestrees par les autorites fran<;:aises. Dans ce cas, il y a lieu de retenir Je delit man­
que (art. 22 al. 1 CP) de mise en circulation de marchandises falsifiees car, bien que 
le resultat ne se soit finalement pas produit, l'accuse avait accompli tous !es actes 
constitutifs de l' infraction qui dependaient de sa volonte. 

Campte tenu des dispositions prises par l'accuse en vue de Ja contrefa<;:on de jeans 
et des quantites importantes qu'il envisageait de mettre sur le marche, il est evident 
qu' A. entendait bien tirer des revenus reguliers de son activite delictuelle et fournir, 
autant et aussi souvent qu'il le pouvait, des jeans contrefaits: il a donc agi avec 
metier. 

A. a donc viole a trois reprises !es dispositions de l' art. 154 eh. 1 CP, dont une fois 
par delit manque (art. 22 al. 1 CP). Ayant agi par metier, il est passible d ' une peine 
d'emprisonnement d ' un mois au moins et de l' amende; le jugement de condamnation 
devra en outre etre publie (art. 154 eh. 1 al. 2 CP). 

3. a. Aux termes de l'art. 153 al. 1 CP, celui qui, en vue de tromper autrui dans 
!es relations d ' affaires , aura contrefait, falsifie ou deprecie des marchandises, sera 
puni de l'emprisonnement ou de l'amende. La peine sera l'emprisonnement pour un 
mois au moins et l'amende si le delinquant fait metier de tels actes et le jugement de 
condamnation sera publie (al. 2) . 

A la difference de l'art. 154 CP, qui exige une mise en circulation, l'art. 153 CP 
reprime simplement des actes preparatoires (Noll, Schweizerisches Strafrecht, B.T. 1, 
p. 209). L'acte delictueux se rapporte a tous !es objets corporels mobiliers qui sont 
susceptibles d' etre mis dans Je commerce; ainsi, il a ete juge que des cadrans de mon­
tre destines a devenir parties integrantes de montres completes constituaient des mar­
chandises (RSPI, 1986, p. 311 ). Pour le surplus, !es considerations emises a propos 
de l'art. 154 CP sur la contrefa<;:on et le metier peuvent etre reprises sans autre ici. 

b. Lorsque, Je 28 septembre 1988, l' accuse signa un contrat avec D. portant sur 
l'execution de 10'000 paires de jeans, il avait l'intention de fabriquer des contre­
fa<;:ons dejeans LEVI STRAUSS 501. A. n'etait pas au stade de simples pourparlers: 
il avait deja eu des contacts serieux dans ce but et le contrat prevoyait l'execution des 
jeans contrefaits dans les moindres details, avec le prix, !es delais de livraison, etc. 
Ainsi qu'il a ete retenu en fait, l'accuse n'a pas denonce Je contrat parce qu'il avait 
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peur de son partenaire, mais paree qu ' il se mettait en affaires avee E. On doit done 
admettre, vu les eireonstanees et la personnalite de l'aeeuse, que eelui-ei avait ae­
eompli des demarehes eoneretes au point qu ' il n 'y avait plus de sa part un revirement 
spontane: e'est tres vraisemblablement des motifs purement eeonomiques qui l'ont 
fait ehanger son fusil d'epaule. Au demeurant, il ne fait aueun doute que l' aeeuse 
voulait, par la eonfeetion de jeans imites, tromper intentionnellement ses partenaires 
dans ses re lations eommereiales. A. doit ainsi etre reeonnu eoupable de tentative de 
falsifieation de marehandises (art. 21 al. 1 et 153 eh. l CP). 

e. La premiere eommande de l0'000 aeeessoires eontrefaits passee a E. n ' a pas ete 
retenue dans l' aete d ' aeeusation: il n ' y a des lors pas lieu d ' entrer en mati ere sur ee 
point en l' absenee d ' une extension de l'etat de fait avant les debats ou a tout le moins 
lors de eeux-ei (art. l 36 eh. 2 CPP). Agir differemment eonduirait a une forme de 
violation du droit d'etre entendu et ne eorrespondrait pas a la pratique en la matiere 
(RVJ 1987.276 et 280; BJP 1989.660). 

d. En eommandant a E. 20'000 aeeessoires eontrefaits (boutons, rivets, eartons) 
qui ont ete livres a F. pour la fabrieation de faux jeans LEVI STRAUSS 50 l, l 'aeeuse 
a agi a titre de eoauteur. En effet, A. a deeide, de son propre ehef, de faire fabriquer 
des objets eontrefaits et a ainsi partieipe de maniere preponderante a la eommission 
de l' infraet ion. Bien qu ' il ne s'agisse que d ' aeeessoires, qui en soi ne peuvent etre 
mis direetement en vente, on doit admettre que l'infraetion de falsifieation de mar­
ehandises est eonsommee des lors que I' art. l 53 CP vise des aetes preparatoires; 
sinon , de tel s aetes demeureraient impunis jusqu 'au moment de la mise en eireulation 
du produit fini. Au surplus, le dessein de tromperie d ' A. et son intention de eontre­
faire des marehandises ne pretent pas a diseussion. 

e. Par telex du 15 mars, A. eonfirma a F. une eommande de 3 l 50 paires de pan­
talons qui devaient etre fabriques d'apres les modeles de jeans LEVI STRAUSS 501 
authentiques qu ' il lui avait remis. Comme il a ete plaee en detention preventive du l 0 
au 3 l mai, les jeans eontrefaits n ' ont peut-etre pas ete fabriques ou, en tout eas, n ' ont 
pu lui etre livres. Il faut eependant bien admettre qu ' A. avait ainsi aeeompli tous les 
aetes eorrespondant a la violation de l'art. l 53 CP qui dependaient de sa volonte, 
mai s qu ' il n' a pu poursuivre son aetivite delietuelle en raison de son arrestation. II 
doit des lors etre reeonnu eoupable de tentative de falsifieation de marehandises (art. 
21 al. l et 153 eh. l CP). 

f. En passant eommande a G. de l 4'400, puis de 27'000 etiquettes portant fausse­
ment la mention LEVI STRAUSS, A. s'est rendu eoupable de falsifieation de mar­
ehandises , en qualite de eoauteur pour les memes raisons que ee qui a ete dit pour les 
aeeessoires provenant de E. 

g. Dans tous ees eas , et pour les memes motifs exposes en relation avee l'art. 154 
CP, il est paten t qu ' A. a agi par metier. II est done passible d ' une peine d 'emprison­
nement d ' un mois au moins et de l'amende; de plus, Je jugement de eondamnation 
sera publie (art. 153 eh. 1 al. 2 CP). 
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4. a. Aux termes de l'art. 24 LMF, quiconque aura contrefait la marque d ' autrui 
ou l' aura imitee de maniere a induire le public en erreur (lit. a), ou aura vendu, mi s 
en vente ou en circulation des produits ou des marchandi ses revetus d'une marque 
qu ' il savait etre contrefaite, imitee ou indument apposee (lit. c), ou aura contrevenu 
aux dispos itions de l'art. 18 a l. 3 de la presente loi (lit. f), sera puni d ' une amende de 
fr. 30 a 2'000, ou d'un e mpri sonnement de trois jours a une annee, ou de ces deux pei­
nes reunies (art. 25 al. 1 LMF). 

L'art. 18 al. 3 LMF reprime le comportement de celui qui appose sur un produit 
une indication de provenance qui n 'est pas reelle ou qui met en c ircul ation un produit 
revetu d ' une teile indicati on. Une indication de provenance n'est pas ree lle au sens 
de cette disposition lorsqu 'elle est apposee sur un produit qui provient d ' un autre lieu 
que celui qu ' e lle designe ou dont la qua lite ne co1Tespond pas a la qualite habituelle 
des prod uits provenant de cet endroi t (Besse, op. cit. , p. 172). 

L' application de l'art. 24 lit. a LMF ex ige l 'existence d'une marq ue valablement 
enregistree et utilisee comme teile, laq uell e a fait l'objet d ' une contrefa~on ou d ' une 
imitati on. II n 'es t pas necessaire que la tromperie du publi c se soit effectivement pro­
duite: un simple ri sque suffit. Contrairement a une jurisprudence difficilement com­
patible avec le texte legal et critiquee par une partie de Ja doctrine (cf. Besse, op. cit. , 
p. 156 ss), il n 'est pas indi spensable que la marque contrefaite ait ete apposee sur le 
produit fini. Une teile exigence rendrait impossible toute repression jusqu'au mo­
ment ou la marchandi se serait effectivement mise en circulation, ce qui viderait qua­
siment de son sens la lettre a de l 'art. 24 LMF puisque. a ce moment-l a, la lettre c 
serait app licable. Par ailleurs , prec isons que la contrefa~on reprimee par la lettre a 
empeche I' application de la lettre b de ce meme article (RSPI 1987, p. 286). 

Concernant la mise en ve nte ou en circulation des marchandi ses contrefaites, il 
convient de relever que celle-c i doit avoir lieu sur le territo ire sui sse, un port franc 
e tant considere comme te l; en outre, la mise en circulation est realisee deja par l' ex­
pedition de la marchandi se a l'ache teur (ATF 110 IV 108 = JT 1985 I 198). 

b. Concernant !es jeans falsifies (4275) et contrefaits ( 1700), selon le modele 
LEVI STRAUSS 501 , dont la marque est deposee et mondi alement connue , il con­
vi ent de retenir une violation de l' art. 24 lit. c LMF, puisqu ' il y a eu mise en circula­
tion. Pour les 4300 paires bloquees a la douane, faute de mise en circulation , il n' y a 
lieu de re tenir qu ' une violation de l'art. 24 lit. a LMF. 

Dans ces deux cas, i I y a lieu egale ment de retenir une violation de I 'art. 18 al. 3 
LMF, etant donne que 1 ' accuse a mentionne que ces panta lons etaient fabriques aux 
USA, a lors qu'ils l'avaient ete e n Italie. 

Pour ce qui est des 20'000 accessoi res, en particulier des boutons portant fausse­
ment la mention LEVI STRAUSS, fabriques par E. et des 14'400 etiquettes portant la 
meme fausse mention , tous objets livres a F. en vue de contrefa~on, il y a eu violation 
de l'art. 24 lit. a LMF. Quand bien meme cet element ne parai't pas determinant, il 
faut rappeler qu ' une partie de ces accessoires contrefaits ont sans doute ete cousus 
sur les 3150 jeans que F. s' appretait a livrer a A. 

Quant aux 27'000 etiquettes contrefaites qui ont ete sequestrees en Suisse, il y a 
lieu egalement de retenir une violation de l'art. 24 lit. a LMF. Peu importe que ces 
etiquettes qui ressemblaient aux veritables etiquettes LEVT STRAUSS, n'aient pas 
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encore ete cousues sur des panta lons; elles etaien t des tinees a I 'etre et etaient de na­
ture a induire le public en erreur. En effet, pour le consommateur, c'est genera le rnent 
l' apparence exteri eure (bouto ns. rivets, etiquettes) qui pennet de di stinguer une rnar­
que d' une autre, d 'ou la necessite de sanctionner tous les actes preparatoi res d' une 
contrefac;on condui sant au produit fin a l, en tant que ces ac tes constituen t un e vio la­
ti on de la rnarque d'autrui. 

Le tribunal cantonal a confirrne le jugement entrepri s sur la quest ion de Ja fa lsifi­
cati on des jeans et de leur mi se e n c ircul ation; en outre, il ajuge que : 

Le seul point pouvant preter a di sc uss ion es t ce lui de savoir s'i l y a concours en­
tre l'infrac tion reprimee par l 'art. 24 Jet. a et c LMF - retenue par !es premiers juges 
- et cell es sancti onnees par !es art. 153 et ss CP. Cette quest ion peut etre reso lue par 
l ' affirmati ve, en se basant sur la these de Franc;ois Besse (La repression pe nale de la 
contrefac;on en dro it sui sse, Universite de Lausanne 1990, p. 245/246 avec la doctine 
et la juri sprudence citees) . Se lon cet auteur, contra ire rnent a l 'opinion qu' il a ex­
primee a propos de la lo i cont re la concurrence deloya le , le Tribun al federa l ade tout 
te rnps admi s le concours idea l ent re les art. 153 et ss CP et les d isposi tions de la lo i 
sur les rnarques, lorsque les condi tions d 'appli cation de ces de ux Jois etaient reun ies. 
II considere en effet que, lorsq ue d 'autres e lements que Ja marque sont imites, on ne 
saurait pri ver les produits de rnarque de la protecti on des art. 153 et ss CP pou r la re­
duire a ce ll e, moins effi cace, des art 24 et ss LMF, a lors rnerne que celle-c i devrait 
consti tuer une garantie supplementaire. D' aut re part, !es deux Jois ne protegent pas 
exacte rnent le meme groupe de personnes: alors que !es art. 153 a 155 CP protegent 
avant tout l' acheteur et le consommateur contre les marchandises fals ifiees ou con­
trefaites, I' art. 24 LMF protege I' acheteur, mais surtout le fabricant ou Je com­
merc;ant , qui ne doit pas tolere r la circul ati on de rn archand ises qui portent sa marq ue, 
mai s ne sont pas fab riquees par lui. La soluti on est la meme en ce qu i concerne le 
droit d 'auteur, le dro it des brevets et le droit des dessi ns et rnodeles. Cette j uri spru­
dence parai't contradictoire a ce lle qui concerne les rapports entre les art. 24 LMF et 
3 Jet. d LCD. 

Ell e n 'en demeure pas rno ins enti ere rnent justifi ee. En effet, alors que les infrac­
ti ons defini es par l'art. 24 LMF sont compri ses dans ce ll es qui sont reg ies par l' art. 3 
Jet. d LC D, elles ne le sont pas necessa irement dans ce lles qui sont reprimees aux art. 
153 a 155 CP. Non seulement, le cerc le des pe rsonn es protegees par ces deux grou­
pes de di spositions ne coi'nc ide pas tout a fa it , mais de surcroll, la rea li sation des in­
fractions defini es par les art. 153 a 155 CP est soumise a un e cond ition qui ne fi gure 
pas dans la lo i sur les marques : l'exigence d ' un dessein de tromper autru i dans les 
re lations d ' affaires . L'art. 24 LMF n 'est donc pas une lex spec ia li s par rapport aux 
art. 153 et ss CP. II n' y a pas non plus subsidi arite entre ces d ispos itions. 

Au te rme de cet examen, il convient donc, sui vant la these de Franc;o is Besse, 
d 'approuver la juri sprudence du Tribunal federn! sur ce point et de confi rmer Je ju­
gernent entrepri s pour ce qui a trait a la contrefac;o n des jeans et a leur commerc ia li ­
sation . 
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Art. 11 MSchG, 110 Abs. J !PRG - «DOMSEL» 

Die obliationenrechtlichen Fragen eines Abtrerungsvertrages wie, insbeson ­
dere Zustandekommen, Gültigkeit, Erfüllung und Beendigung eines solchen 
Vertrages, untersrehen dem Verrragssrarur, während sich die Frage nach Er­
werb, Verlust und Überlragbarkeit der abgetretenen Schutzrechte nach dem 
Schutzrechtsstatut beurteilen . 

- Wird ein Unternehmen mit seinem gesamten Vermögen veräussert, so gehören 
hierzu auch die latenten Prioritätsrechte an gebrauchten, aber in der Schweiz 
noch nicht eingetragenen Marken. 

- Les poinrs d 'un contrat de cession de marque qui relevent du droit des obliga­
tions, so it en particulier la conclusion, la validile, l 'execution et l 'extinction, 
sont soumis au droit reg issant le contrat, tandis que le droit du lieu oü La pro­
tection esl revendiquee s 'applique a l 'acquisition, /a perle el /a transmissibi­
lite des droits cedes. 

- Si une entreprise est alienee avec tous ses actifs, cela comprend /es droits la ­
tents a des marques utilisees mais non encore enreg istree.1· en Su isse. 

BGer I. Zivi labt. , vom 16. Oktober 199 1 i.S. Domse i GmbH ca. Domsei AG (mit­
getei lt von Fürsprecher E. Marbach , Bern). 

Se it 1971 vertreibt die deutsche Firma Domsei Dichtring GmbH + Co. KG (Dom­
sei KG) die von ihr hergestellten und mit dem deutschen Warenzeichen Wz. 840'94 l 
DOMSEL gekennzeichneten Produkte, insbesondere auch DOMSEL-Dichtringe, 
durch ihren Alleinvertreter in der Schweiz, ohne hier das Zeichen DOMSEL als Mar­
ke eintragen zu lassen. 1984 wurde unter Mitwirkung der Domsei KG di e schweize­
ri sche Domsei AG gegründet, welche di e von ihr in der Schweiz vertriebenen DOM­
SEL-Produkte anfänglich von der Domse i KG bezog, dann aber selbst Dichtringe 
herzuste llen begann , um damit auch den bisherigen Alleinvertreter der Domsei KG 
zu beliefern . Sie hinterlegte am 2. September 1987 die schweizerische Marke 
359'305 DOMSEL. 

Mit Kaufvertrag vom 26. Januar 1988 verkaufte die Domse i KG das gesamte An­
lagevermögen ohne j ede Ausnahme, das deutsche Warenze ichen Wz 840'94 1, sämt­
liche Erfindungen , das vorhandene Know-how etc . ebenfalls ohne jegl iche Ausnah­
me an di e Domsei GmbH. Am 28. Juli 1988 hinterlegte di ese, di e weiterhin DOM­
SEL-Produkte in die Schweiz exportierte, die schweizeri sche Marke 363'403 
DOMSEL. 

Nachdem es wegen der Berechtigung am Zeichen DOMSEL zw ischen der deut­
schen und der schweizerischen Domse i-Gesellschaft zu Auseinandersetzungen ge­
kommen war, leitete die Domse i GmbH beim Handelsgericht des Kantons Bern Kla­
ge gegen die Domsei AG ein. Mit Urteil vom 25. September 1990 erklärte das Han­
de lsgericht die Marke 359'305 DOMSEL der Beklagten al s nichtig und verbot dieser, 
di e Bezeichnung Domsei als Marke für Dichtungen und andere Produkte zu verwen-
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den. Gegen dieses Urteil erhob die Beklagte staatsrechtli che Beschwerde und Beru­
fun g an das Bundesgericht. Dieses wies di e staatsrechtliche Beschwerde im Verfah­
ren ge rnäss Art. 92 Abs. 1 und 3 OG und die Berufung im Verfahren nac h Art. 60 
Abs . 1 lit. a und Abs. 2 OG mit Entsc he idung vorn g leichen Tage ab. 

Aus den Envägungen des Bundesgerichtes zur staatsrechtlichen Beschwerde 

2.- Willkür erblickt die Beschwerdeführerin in der Annahme des Handelsge­
richts, nach eiern Parteiwillen sei mit dem Kaufvertrag vom 26. Januar 1988 die 
Domsei Dichtring GmbH + Co. KG (Domsei KG) in ihrer Gesamtheit und unter 
E in schlu ss sämtlicher Immaterialgüter auf di e Beschwerdegegnerin übe rtragen 
worden. 

a) Wie im Berufungsentscheid auszuführen ist, richtet sich die Auslegung des 
Vertrags vo m 26. Januar 1988 nach deutschem Recht. Im Berufungsverfahren kann 
die Anwendung aus ländi sc hen Rechts ledig lich in ni cht ve rmögensrec htlichen 
Streitigkeiten überprüft werden (Art. 43a Abs. 2 OG), zu denen der vorliegende 
Streit als marke nrechtliche Auseinandersetzung nicht gehört (A rt. 45 lit. a OG; Pou­
dret/Sandoz-Monocl, N. 5 zu Art. 43a OG). Die aufgrund des deutschen Rechts vor­
ge nommene Vertragsauslegung durch di e Vorinstanz unterl iegt daher nur de r Über­
prüfung im Beschwerdeverfahren und ist auf die Frage beschränkt, ob di e Rechts­
anwendung vor eiern Willkürverbot standhält. Auch gegen die a ls willkürli ch ge­
rü gten Feststellungen des Handelsgerichts über äussere Tatsachen und den inne ren 
Parteiwillen steht allein die Beschwerde offen (Art. 84 Abs . 2 OG i.V.rn. Art. 63 
Abs. 2 OG). 

b) Gemäss Z iff. 1 des Kaufvertrags vo m 26. Januar 1988 verkaufte die Domse i 
KG der Beschwerdegegnerin «das gesamte Anlagevermögen ... ohne jede Ausnah­
me, das Warenze ichen der Gemeinsc huldnerin , e ingetragen unter Nr. 840 941, sämt­
li che Erfindungen, das vorhande ne Know-how . . . ebenfalls ohne jeg liche Ausnah­
me »; in Ziff. 7 bezeichneten die Parteien den Kauf im Hinblick auf § 613a BGB aus­
drü cklich al s «Gesarntbetri ebs übe rnahme». Irgendwelche Vertragsbestimmungen, 
nac h denen einzelne Vermögenswerte der Domsei KG von der Übernahme ausge­
klammert worden waren, vermag auch die Beschwerdeführe rin nicht zu nennen . 

Es ist deshalb keineswegs unha ltbar (BGE 116 II 29 E. 5 mit Hinweisen) , sondern 
vielmehr offensichtlich zutreffend , wenn das Handelsgericht annimmt, die Parteien 
hätten auch das latente Prioritätsrecht aus eiern Erstgebrauch des deutschen Waren­
ze ichens Nr. 840'94 l in der Schweiz durch die Domsei KG auf die Käuferin übertra­
gen wollen. Dass im Vertrag all e in das Warenzeichen Nr. 840'94 I erwähnt worden 
se i, be rechtigte di e Beschwerdeführerin anges ichts des umfassend formuli erten Ver­
tragsgegenstands nicht zum Umke hrsc hluss, das latente Prioritätsrecht an der erst 
später eingetragenen CH-Marke der Beschwerdegegnerin se i vorn Überga ng ausge­
nommen gewesen. Weil das laten te Recht damals noch zum ausdrücklich im Vertrag 
aufgeführten deutschen Ze ichen Nr. 840'94 I gehörte, kann di e Beschwerdeführerin 
auch nichts daraus für sich abl e iten, dass sich die Beschwerdegegnerin in ihrem Brief 
vom 3 1. Mai 1989 gegen die Übernahme von im Vertrag nicht ausdrücklich genann-
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ten Rechten und Pflichten verwahrt habe. Ebenso unbehelflich ist, dass die unmittel­
bare Schutzwirkung des im Vertrag genannten Warenzeichens kraft Te1Titorialitäts­
prinzip auf Deutschland beschränkt war. Wie nämlich der Hinweis auf Händlerbe­
ziehungen im Ausland (Ziffer 5 des Vertrags) zeigt, gingen die Parteien davon aus, 
dass das deutsche Warenzeichen im Ausland gebraucht worden war und daher zu la­
tenten Prioritätsrechten geführt haben konnte. Bestätigt wird der vom Handelsgericht 
bejahte Übergang des latenten Prioritätsrechts schliesslich dadurch , dass das deut­
sche Recht von der tatsächlichen Vermutung ausgeht, bei der Veräusserung eines 
Unternehmens würden die bestehenden Warenzeichenrechte mitübertragen (Baum­
bach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl. 1985, N. 17 zu§ 8 WZG). 

3.- Unbegründet ist die weitere Rüge der Beschwerdeführerin, das Handelsge­
richt habe in willkürlicher Anwendung deutschen Rechts die Gesamtbetriebsnach­
folge einer Gesamtrechtsnachfolge gleichgesetzt. Wie im Berufungsentscheid auszu­
führen ist, gilt ebenso wie bei eingetragenen Marken auch für die nach schweizeri­
schem Recht zu beurtei !ende Übertragung des latenten Prioritätsrechts aus dem 
Gebrauch des deutschen Zeichens in der Schweiz, dass dieser Übergang keines be­
sonderen Formalaktes bedurfte, sondern mit der Übertragung des Geschäfts vollzo­
gen war. Damit war auch nicht die Annahme einer Gesamtrechtsnachfolge nötig , um 
den Übergang des latenten Prioritätsrechts ohne Vorliegen eines solchen Formalaktes 
bejahen zu können. 

Aus den Erwägungen des Bundesgerichtes zur eidgenössischen Berufung 

2.- Soweit die Beklagte geltend macht, der angefochtene Entscheid habe nicht 
ausländisches Recht angewendet, wie es das schweizerische IPR vorschreibe, ist die 
Berufung nach der ausdrücklichen und vorliegend anwendbaren (BGE l l 6 II 623 mit 
Hinweis) Vorschrift des Art. 43a Abs. l lit. a OG zulässig. Verwehrt wäre es dem 
Bundesgericht hingegen, im Berufungsverfahren selbst ausländisches Recht anzu­
wenden, wenn sich herausstellen würde, dass der kantonale Richter bei richtiger 
Anwendung schweizerischen Kollisionsrechts ausländisches statt schweizerisches 
Recht hätte anwenden müssen; denn Gegenstand des Berufungsverfahrens kann die 
Anwendung ausländischen Rechts nur in nicht vermögensrechtlichen Zivil streitig­
keiten sein (Art. 43a Abs. 2 OG), zu denen markenrechtliche Streitigkeiten nicht 
gehören (Art. 45 lit. a OG; Poudret/Sandoz-Monod, N. 5 zu Art. 43a OG). Weil aber 
die mit der Berufung geforderte Abweisung der Klage und Zusprechung der Wider­
klage die vorgängige Anwendung deutschen Rechts voraussetzen würde, könnte bei 
Gutheissung der Berufung ohnehin nur dem Eventual begehren auf Rückweisung der 
Sache zwecks Neubeurteilung nach diesem Recht entsprochen werden (Poudret/ 
Sandoz-Monod, N. 3 zu Art. 43a OG). 

Ergebnis der Anwendung ausländischen Rechts und im Berufungsverfahren 
gemäss Art. 43a Abs. 2 OG daher nicht zu prüfen ist sodann die erfolglos mit staats­
rechtlicher Beschwerde angefochtene Annahme des Handelsgerichts, aufgrund des 
nach deutschem Recht ausgelegten Kaufvertrags vom 26. Januar 1988 sei das laten­
te Prioritätsrecht aus dem Erstgebrauch des deutschen Zeichens in der Schweiz auf 
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die Klägerin übergegangen. Soweit diese Annahme ausserdem auf Feststellungen 
über den wirklichen Parteiwillen und andere Tatsachen beruht, steht der Überprufung 
im Berufungsverfahren Art. 63 Abs. 2 OG entgegen. 

3.- Wie der gesamte Kaufvertrag vom 26. Januar 1988 untersteht auch der darin 
vereinbarte Übergang des latenten Prioritätsrechts aus dem Erstgebrauch des deut­
schen Zeichens DOMSEL in der Schweiz dem Vertragsstatut. Das Handelsgeri cht 
hat diese Frage daher in richti ger Anwendung schweizerischen Kolli sionsrechts nach 
deutschem Recht beurteilt. Was für die Vereinbarung der Übertragung von Rechten 
an eingetragenen Marken gilt, hat erst recht für nicht eingetragene Prioritätsan­
sprüche zu gelten : Wird ein Unternehmen mit zugehörige r Marke veräussert, so ist 
die Übertragung der Markenrechte nur ein Vertragsbestandteil, der keine gesonderte 
Anknüpfung rechtfertigt, sondern dem Statut des Gesamtvertrags folgt (Tro ller, Das 
Internationale Privat- und Zivilprozessrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Ur­
heberrecht, S. 215) . Im übrigen unterläge dieser Bestandteil auch bei selbständiger 
Anknüpfung nicht dem Recht des Schutzstaates, sondern dem Recht am Wohnsitz 
des Übertragenden (BGE 101 II 298 E. 2a für den Lizenzvertrag; nunmehr ge nerell 
Art. 122 Abs. 1 IPRG). 

4.- Zu prüfen bleibt di e Frage, ob das Handel sgeri cht zutreffend aufgrund des 
schweizerischen Rechts annimmt, der am 26. Januar 1988 nach deutschem Recht 
vereinbarte Übergang des latenten Prioritätsrechts habe in der Schweiz zur Ge­
brauchspriorität der CH-Marke Nr. 363'403 der Klägerin ge führt. Schweizerisches 
Recht ist anwendbar, wenn die Voraussetzungen für die bejahte Gebrauchspriorität 
unter das Marken- und nicht unter das Vertragsstatut fallen. Denn kraft Territoria­
litäts- oder Schutzlandprinzip richtet sich das Markenstatut nach dem Recht des 
Staates, für den der Schutz der Marke beansprucht wird (Art. 110 Abs. 1 IPRG). 

a) Die Marke verleiht e in ausschliessliches Herrschaftsrecht über ein Warenzei­
chen. Für die Abgrenzung des Vertrags- vom Markenstatut kann daher die Abgren­
zung zwischen Vertrags- und Sachstatut bei der Übertragung din glicher Rechte her­
angezogen werden . Während dem Vertragsstatut sämtliche obligationenrechtl ichen 
Frage n (Zustandekommen, Gültigkei t, Erfüllung, Beendigung eines Vertrags) unter­
stehen, beurteilen sich Erwerb und Verlust und insbesondere auch die Übertragung 
von dinglichen Rechten nach dem Sachstatut (Vischer, Internationales Vertragsrecht, 
S. 178 f.; Vi scher/von Planta, Kurzlehrbuch des IPR, 2.Aufl. 1982, S. l 56 f.). Die 
Frage der Übertragung umfasst auch diej enige nach der Übertragbarkeit sowie die 
Frage nach der Form des Übertragungsgeschäfts (Schnyder, Das neue !PR-Gesetz, 
2. Aufl. 1990, S. 91 ). So beurteilt sich die Übertragbarkeit eines Wohnrechts an einer 
Liege nschaft in der Schweiz als Frage des Sachstatuts auch dann nach schwei zeri­
schem Recht, wenn die Parteien das Übertragungsgeschäft ausländi schem Recht 
unterstellen. Mit der seit Jahrzehnten im schweizerischen IPR von Lehre und Recht­
sprechung verpönten Vertragsspaltung hat di es ni chts zu tun. 

Entsprechendes gilt für di e Tragweite des Markenstatuts im Verhältnis zum Ver­
tragsstatut des Übertragungsgeschäfts. Ob durch den Vorgebrauch der Domsei KG 
ein latentes Prioritätsrecht aus dem Erstgebrauch des deutschen Zeichens DOMSEL 
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in der Schwei z entstanden war, ob dieses latente Recht durch Rechtsgeschäft über­
tragen werden konnte und ob dabei formelle Erfordernisse zu beachten waren , sind 
a ls Voraussetzungen für die vom Handelsgericht bejahte Gebrauchspriorität der CH­
Marke Nr. 363 '403 ausnahmslos Fragen des Markenstatuts. Entgegen der Auffassung 
der Beklagten ist der vereinbarte Übergang des latenten Prioritätsrechts keine dem 
Vertragsstatut zuzuordnende Frage des möglichen Vertragsinhalts, bestimmt doch 
das Vertragsrecht nur in allgemeinen Grundsätzen (vgl. Art. 19/20 OR bzw. Art. 306 
ff. BGB) , was rechtlich möglicher und zu lässiger Inhalt eines Vertrages se in kann. 
Das Handelsgericht hat deshalb zutreffend angenommen, a ls Voraussetzung für die 
Gebrauchspriorität der CH-M arke Nr. 363'403 unterli ege auch die am 26. Januar 
1988 vereinbarte Übertragung des latenten Prioritätsrechts dem M arkenstatut und sei 
daher nach schwe izeri schem Recht zu beurteilen. 

b) Die Richtigkeit der Unterstellung unter das Markenstatut wird dadurch be­
stätigt, dass die Massgeblichkeit des Vertragsstatuts den schwei zerischen Grundsatz 
der Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb unterlaufen würde (Art. 11 MSchG). 
Gewisse Staaten lassen eine vom Geschäftsbetrieb losgelöste Übertragung zu (vgl. 
Troller, Immaterialgüterrecht, Band II, 3. Aufl.1985 , S. 813). Müsste der Schweizer 
Richter eine derart übertragene schweizerische Marke anerkennen, so war der mit 
der Bindung bezweckte Schutz des Publikums vor Täuschung über die Herkunft von 
Produkten , deren Marke übertragen worden ist, nicht mehr gewährleistet (U rteil des 
Bundesgerichts vom 16. März 1971 E. 3, in: PMMB 1 1971 I, S. 43). 

5. - Im Gegensatz zur Anwendbarkeit wird die Anwendung des schweizerischen 
Rechts mit der Berufung nicht an gefochten. Sie ist im übrigen richtig. So hat das 
Handelsgericht zutreffend erkannt, dass gleich einer Marke auch ein latentes Prio­
rität srecht aus dem Ze ichengebrauch entsprechend dem Schutzzweck von Art. 11 
MSchG nur dann gültig übertragen wird , wenn auch das Geschäft, dessen Erzeug­
ni sse durch das Zeichen unterschieden werden , übergeht. Zutreffend hat die Vor­
instanz sodann erkannt , dass die Übertragung des latenten Prioritätsanspruchs nach 
schwe izeri schem Recht, das selbst für die Gültigkeit der Übertragung von eingetra­
ge nen Marken keine Vormerkung im Markenregister vorsieht (BGE 99 Ib 340 E. 2b), 
von keinen fo rme llen Erforderni ssen abhängig ist. Erfolgt war der Rechtserwerb 
allerdings erst mit dem Vollzug der Übertragung des Geschäfts (BGE 108 II 218 E . 
la; Troller, a.a .O. S. 8 15). 
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IV. Patentrecht/ Brevets 

Art. 1, Art. 7, Art. 26, Abs. / , Zfff. l , Art. 66 lit. a, Art. 77, Abs. l und 2 PatG, 
Art. 2 ZGB- «PR-LAGERSYSTEM I » 

- Rechtsmissbräuchliche Geltendmachung einer Patent verletzung wegen zu lan ­
gem Zuwarten mit der Geltendmachung von Ansprüchen nur dann, wenn 
durch das zu lange Zuwarten beim Verletzer in guten Treuen da s Vertrauen ge ­
weckt wurde, dass der Patentinhaber seine Rechte aus dem Patent nicht gel­
tend machen würde ( I 1.1 ). 

- Der Patentinhaber kann so lange mit Stellung eines Massnahm ebegehrens zu­
warten, bis er sichere Kenntnis von der konkreten Ausführungsform des Ver­
letzers hat und somit sein Begehren entsprechendformulieren kann (11.2). 

- Im Massnahmeve1fahren hat die Nichtigkeit eines Paten tes glaubhqft gemacht 
zu werden. Obwohl der Richter nach schweizerischem Recht zu prüfen hat, 
kann er vorgepriifte ausländische Patente hi/fsweise in die Entscheidung ein­
beziehen (III./ ). Prima facie - Beweis des Nichtigkeitsklägers in concreto 
nicht erbracht. 

- Zum Vergleich zwischen angegriffenem Patent und Stand der Technik dü1fe11 
nur Merkmale herangez.ogen werden, die auf gleicher oder ähnlicher Pro­
blemstellung oder gleicher technischer Funktion und gleichen technischen 
Mitteln auf dem gleichen oder verwandten technischen Gebiel ::.u r Verwen­
dung gelangen (///.4 ). Wederfür Aufgabe noch Lösung konnte in concrero im 
Stand der Technik eine Anregung gefimden werden. 

- Eine Patentverletzung liegt dann vor, wenn alle für die Lösung der Aufgabe 
wesentlichen Merkmale einer Erfindung benützt werden, wobei darunter auch 
für den Fachmann aus der Patentschrift erschliessbarefunktionsg/eiche Merk­
male fallen (I V.2). In concreto wurde die Verletzung bejaht. 

- Celui qui invoque La violation de son brevet commet un abus de dro ir , pour 
avoir laisse son droit se perime1; seulement si son inaction a pu susciter de 
banne foi chez l'aureur de la violation / 'impression que /e titulaire du brevet 
ava ir renon ce a faire valoir ses droirs ( cons. II. I ). 

- Le titulaire du brever peu/ surseoir a requerir des mesures provisionnelles rant 
qu ' i/ ne sait pas de fa ron süre de quelle fa ron concreremenr son brevet a ere 
viole er se trouve par consequent empeche deformuler ses conclusions defa­
,·on precise (co ns. 11. 2). 

- Dans une procedure de mesures provisionnelles, /a nullite d'un brever doit 
etre rendue vraisemblable. Meme si le juge doit rendre une decision en dro ir 
suisse, il peur aussi se fonde r dan s cette derniere sur des jugements etrangers 
concernanr des brevers analogues ( cons. III./ ). In concreto. vraisemblan ce de 
La nu!lire non etablie. 
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- Pour comparer l'etat de la technique au brevet litigieux, on peut seulement se 
servir de caracteristiques qui, pour un probleme identique ou similaire ou 
pour une meme fonction technique et des moyens techniques identiques, ont 
ete mises en application dans un meme domaine technique ou dans un domai­
ne apparente ( cons. 111.4 ). In concreto, il n 'a pas pu etre trouve d 'incitation 
dans I 'etat de /a technique, tant pour le probleme que pour la solution. 

- II y a violation du brevet /orsque toutes les caracteristiques d'une invention, 
essentielles pour la solution du probleme, sont utilisees, notamment celles 
auxquelles l 'homme du metier lisant le brevet reconnaft une meme fonction 
( cons. IV2 ). In concreto. la violation a ete admise. 

Beschluss HGer ZH vom 10. Juli 1990 (mitgeteilt von RA Dr. Thomas Rüede). 

Das Gericht zieht in Erwägung: 

/. 

1. Die Kläger reichten am 20. September 1989 die Klageschrift ein mit den 
Rechtsbegehren: 

« 1. Es sei gerichtlich fe stzustellen , dass das Schweizer Patent Nr. 652'699 «Ein­
richtung zum Speichern von in einer Schuppenformation anfallenden flächigen 
Erzeugnissen, insbesondere Druckprodukten» der Beklagten, angemeldet am 12. 
Oktober 1981, erteilt und veröffentlicht am 29. November 1985, nichtig sei. 
2. Eventualiter sei gerichtlich festzustellen, dass die Klägerin durch das Herstel­
len, Anbieten, Verkaufen oder sonstwie Inverkehrbringen von PR-mobilen Wik­
kelsystemen in Form von Einrichtungen zum Speichern von in einer Schuppen­
formation anfallenden flächigen Erzeugnissen, insbesondere Druckprodukten, bei 
welchen die nachfolgenden Merkmale zutreffen: 

- mit einem drehbar gelagerten Wickelkern , welcher keine Koppelungsanord­
nung zum Ankoppeln eines Antriebes aufweist und demzufolge nicht antreib­
bar ist, 

- bei welchen der Schuppenstrom nicht unterschlächtig, weil in gewendeter 
Form zugeführt wird, 

- bei welchen die Vorratsspule auf einer gemeinsamen Achse mit dem Wickel­
kern angeordnet ist und nicht in Förderrichtung der aufzuwickelnden Erzeug­
nisse dem Wickelkern vorgelagert ist, 

- bei welchen das Trennband über Umlenkrollen von unten gegen den Wickel 
geführt ist und demzufolge nicht unterhalb der Bahn der Erzeugnisse durch­
geführt wird und demzufolge 
beim Aufwickeln der Erzeugnisse rückenschlächtig und nicht unterschlächtig 
auf den Wickelkern aufläuft, 

- bei welchen der Wickelkern und die Vorratsspule auf einer gemeinsamen Ach­
se drehbar angeordnet sind und demzufolge nicht in einem gemeinsamen mo­
bilen Rahmen gelagert sind, 
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- be i welchen der Wickelkern keine Koppelungsanordnung aufweist und demzu-
folge nicht wahlweise mit der Vorratsspule an einen Antrieb ankoppelbar ist, 

- be i welchen der Wicke lkern in Abwickeldrehrichtung nicht bremsbar ist, 

di e Rechte der Beklagten aus dem Schweizer Patent 652'699 "Einrichtung zum 
Speichern von in einer Schuppenformation anfallenden flächi ge n Erzeugni ssen, 
insbesondere Druckprodukten" nicht verletzt. 
3 .. .. » 

Die Beklagte erhob dagegen mit der Klageantwort Widerklage mit den Rechts-
begehren: 

« 1. Es sei gerichtlich fe stzustellen , dass sich die Klägerinnen der Verletzung des 
schweizerischen Pate ntes Nr. 652'699 der Beklagten schuldig gemacht haben da­
durch, dass sie PR-Lagersysteme, 

d.h . Einrichtungen zum Speichern von in e iner Schuppenformation anfallenden 
flächigen Erzeugnissen, insbesondere Druckprodukten , mit einem drehbar gelager­
ten und antreibbaren Wickelkern bzw. Wicke l, dem die Erzeugni sse unterschläch­
tig zuführbar sind , und mit einer drehbaren Vorratsspule für ein über eine in För­
derri chtung de r aufzuwickelnden Erzeugnisse dem Wickelkern vorgelagerte Um­
lenkrolle unterhalb der Bahn der Erzeugnisse verlaufendes Trennband, das an 
einem Ende mit dem Wickelkern verbunden ist und das beim Aufwickeln der Er­
zeugni sse unterschlächtig und infolge Bremsung unter Zugspannung stehend auf 
den Wickelkern aufläuft , welche mit mobilen Wickel- und Speichereinheiten ausge­
staltet sind, wobei sowohl der Wickelkern bzw. der Wickel wie auch die Vorrats­
spule in e inem mobilen Rahmen ge lagert und mit e iner Anordnung zum wahlwei­
sen Ankoppeln eines Antriebes versehen sind und der Wickelkern bzw. der Wickel 
in Abwickel-Drehrichtung bremsbar und mittel s einer im Rahmen angeordneten, 
in Abwickel-Drehrichtung wirksamen Blockiereinrichtung blockierbar ist, 

in der Schweiz hergestellt und/oder von der Schweiz aus solche Einrichtungen 
angeboten , verkauft oder anderswie in Verkehr gebracht haben. 
Zudem wurde ein analoger Unterlassungsanspruch aufgestel lt (Bemerkung der 
Redaktion). 

2. Bereits am 7. Juli 1989 hatte die Beklagte beim Handelsgeri cht des Kantons 
Aargau gege n die Kläger im vorliegenden Prozess ein Gesuch um Erlass analoger 
vorsorglicher Unterlassungsmassnahmen gestellt ... 

Mit Verfügung vom 14. Juli 1989 wies der Präsident des Hande lsgerichtes des 
Kantons Aargau den Antrag auf Erlass einer superprovisorischen Verfügung ab und 
ordnete die schriftliche Fortsetzung des Massnahmeverfahrens an. Nach Eingang der 
schriftli chen Duplik überwies er am 8. März 1990 auf Antrag der Beklagten di e Ak­
ten an das Hande lsgericht Zürich zur Prüfung der Frage der Zuständigkeit. 

Das Handelsgericht Zürich bejahte mit Beschluss vom 26. April 1990 seine Zu­
ständigkeit mit Rücks icht auf die inzw ischen anhängig gemachte Verletzungsklage. 
Ferner setzte es den Klägern eine Frist für eine zusätz liche Stellungnahme. Diese 
Stellungnahme ging am 7. Juni 1990 beim Hande lsgericht e in. 
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Die Beklagte verlangt mit dem Ges uch um Erlass vo n vorsorgl ichen Massnahmen 
Schutz für ihr Schweizer Patent 652'699. Gemäss Art. 77 Abs . 2 PatG verfügt die 
zuständige Behörde vorsorgliche Massnahmen zur Aufrechterhaltung des bestehen­
den Z ustandes oder zur vorläufigen Vollstreckung. Der Antragste ller (Klageberech­
tigte) hat glaubhaft zu machen , dass die Gegenpartei eine gegen das Patentgesetz 
verstossende Handlung begangen hat oder vorzun ehmen beabs ichti gt und dass ihm 
daraus ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche 
Massnahme abgewendet werde n kann. D ie Kläger bestreiten demgegenüber die 
Rechtsbeständigkeit des Klagepatentes und e ine Verletzung dieses Patentes an sich; 
fe rn er verneinen sie e inen ni cht le icht ersetzbaren Nachteil. Darüber hinaus werfen 
sie de r Beklagten e ine krass mi ssbräuchliche Geltendmachung ihrer Schutzrechte 
vor (Art. 2 ZGB). 

Diese letztere Frage ist vorweg zu prüfen. 

1. Die Kläger begründen den Vorwurf des krassen Rechtsmi ssbrauches im we­
sentlichen damit, es se i der Beklagten bzw. ihren Vertretern die Gegenstand der Pa­
tentverl etzungsklage bildende Anlage schon am 26. April 1988 bei der Firma Z. AG 
vorge führt worden. Eine so lche Anlage se i schon in der Kundenzeitschrift «K» in al­
ler Öffentlichkeit bekannt gemacht worden. Eine mobile PR-Einrichtung sei ferner 
an der «D » 1986 in Düsseldorf gezeigt und in der Fachzeitschri ft «G» 3/1986 abge­
bildet worden . Ebenso se i die Anlage der Kläger in der Fachzeitschri ft «DR», Nr. 5 
vom 4. März 1986, beschrieben und im «iS Report» 4. 3 vom September 1987 aus­
führlich dargestellt worden. Die Kläger ergän zen dies mit einer Reihe we ite rer 
Fachpublikationen über mobil e Wickelstationen . Sie leiten daraus zu nächst ab, die 
Beklagte habe den Anspruch auf Erlass e iner superprovisori schen Mass nahme ver­
wirkt; diese Frage ist jedoch nach Abweisung dieses Begehrens durch den Präs iden­
ten des Handelsgerichtes des Kantons Aarga u gege nstandslos. Weiter meinen die 
Kläger aber, die Glaubhaftmachung der Verletzung wäre der Beklagten schon längst 
mög lich gewesen; doch habe diese mit ihrem Gesuch zugewartet , um sie, die Kläger, 
um so empfindlicher zu treffen , und zwar in e inem Zeitpunkt, da sie bere its Verträge 
abgeschlossen hätten. 

Dazu ist vorab fest zustell en: Der Besuch von vier M itarbei te rn der Beklagten be i 
de r Firma Z . AG am 26. April 1988 ist unbestritten. Die Beklagte anerkennt auch , 
dass dort eine Anlage mit mobilen Rollen für Ze itungswickel stand . Nach ihrer Dar­
stellung hat sie den Auftrag jener Druckerei an die Kläger verloren, weil deren Of­
ferte betreffend Adressierung der Zeitungen überl egen gewesen sei. Der entspre­
chende Teil der Anlage sei von der DO, Cambridge, zugel iefert worden. Nach der In­
stallation der Anlage hätten di e vier Elektroniker der Beklagten das «DO-Ink-Jet» 
mit Z ustimmung und in Anwesenheit von Direktor G. von den Klägern besichtigen 
dürfen. Dieser Anlageteil ist tatsächlich am Paketbildner angesc hlos sen. Unklar ist, 
ob die Wickelstation , di e hi e r allein interess iert, damals in Betrieb war und die Vor­
richtung in Betrieb von den damals erschienenen Mitarbeitern tatsächlich besichtigt 
worden ist; die nachträglich eingeholte schriftliche Erklärung von P.E. von der Z. AG 
vom 5. September 1989 ist d iesbezüg li ch zu allgemein gehalten un d nicht schlüssig. 
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Gle ichgü ltig, wie es sich damit verhält, so steht jedoch auf Grund der Notiz von G. 
- Direktor der Kläger - vom 3. Mai 1988 fest , dass damals vier Elektroniker der Be­
klagten erschienen sind, und zwar zum Zwecke de r Besichtigung der «DO-Ink-Jet»­
An lage, und dass Direktor G . ihnen die An lage in groben Zügen vorstellte. Ferner 
wurde in diesem Bericht festgeha lten, das Interesse sei vor a llem beim Paketbildner 
und der dazugehörigen Steuerun g gelegen gewesen; Details se ien nicht erörtert wor­
den. Bezüg li ch der Bes ichti gung des hier interessierenden Anlageteiles kann dieser 
Notiz hingegen nichts entnommen werden. D ie vier Sachbearbeiter waren auch nicht 
zur passiven Vertretung der Beklagten in der vorliegenden Sache befugt. Anzuneh­
men , sie hätten den hier interess ierenden Anlageteil ausgekundschaftet, liefe auf eine 
Unterstellung hinaus. 

Die Beilage 3 der Stellungnahme der Kläger zum Massnahmegesuch mit dem 
Titel «Neuer Versandraum bei der Bremer Tageszeitungen AG» weist nur auf die Er­
gänzung der stationären PR 350 durch mobile PR N-280 hin. Die angegriffene Aus­
führungsform geht indes daraus nicht in einer genügend bestimmten und eindeutigen 
Art hervor, und es wird dies von den Klägern auch nicht geltend gemacht. E in offen­
bar rechtsmissbräuchliches Verhalten im geltend gemachten Sinne kann damit nicht 
begründet werden. 

Die weiteren von den Klägern zum Nachweis für ein offenbar rechtsmissbräuch­
liches Verhalten der Beklagten vorgelegten Urkunden zeigen wohl mobile PR-Anla­
gen. Diese sind jedoch zur Hauptsache für die Verarbeitung, das Sammeln und Hef­
ten von Zeitschriften bestimmt. Nach der unbestritten gebliebenen Darstellung der 
Bek lagten waren die Kläger bis zur Ausdehnung ihrer Tätigkeiten auf den Bere ich 
Zeitungen schwergewichtig im Zeitschriftenbereich tätig, während sie, die Beklagte, 
ihr Schwergewicht immer im Sektor Zeitungen hatte. Mit Recht weist die Beklagte 
darauf hin , dass sie kaum mit Erfolg einen nicht leicht ersetzbaren Nac hteil hätte gel­
tend machen können, solange sie von den Klägern nicht konkurrenziert wurde. Wenn 
sie daher mit einem Massnahmebegehren zögerte und dieses erst einbrachte, a ls sie 
sichere Kenntnis von einer Verletzung ihrer Aussch liesslichkeitsrechte auf dem sie 
interess ierenden Sektor hatte, so handelte sie e inmal mehr nicht «offenbar rechts­
mis sbräuchlich». 

Die Beklagte will die angegriffene Ausführungsform erstmals bei einem Besuch 
ihres Direktors M. an der A.-Austellung in New Orleans/USA vom 10. bis 14. Juni 
1989 gesehen haben, wo die Kläger das Modell e iner für die «New York Times» ge­
planten Anlage ausste llten. Zu diesem Besuch sei Direktor M. durch eine Voranzei­
ge vom 23. Mai 1989 aufmerksam gemacht worden. Mit dieser Urkunde wird in der 
Tat erstmals die Einführung von beweglichen Rollen ( «Introducing» von «movable 
Rolls») für Zeitungen belegt. 

Im übri gen besteht für die Annahme einer Verwirkung von patentrechtichen An­
sprüchen wegen zu langen Zuwartens mit der Geltendmachung von Ansprüchen an 
sich wenig Raum. Dies könnte vorliegend nur dann angenommen werden , wenn 
durch das zu lange Z uwarten bei den Klägern in guten Treuen das Vertrauen erweck t 
worden wäre, die Beklagte würde ihre Rechte aus dem Streitpatent nicht gelte nd ma­
chen . Dies kann nach dem Gesagten nicht angenommen werden. Die Beklagte ver­
weist zudem mit Recht auf die Tatsache, dass die Parteien im Mai 1986 im Hinblick 
auf eine Bereinigung ihrer Differenzen in Vergleichsverhandlungen standen, die 
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dann im März 1989 versandeten. Dies kann selbst dann nicht bestritten werden, wenn 
der Anwalt der Beklagten mit den Z itaten aus der vertrauli chen Korrespondenz ge­
gen Standesregeln verstosscn haben sollte . Wenn sch li ess lich d ie Kläger der Beklag­
ten vorwerfen, sie habe mit ihrem Massnahmebegchren erst reag iert, nachdem sie, 
die Kläger, bezüglich der stre itigen Vorr ichtu ng Verträge abgesch losse n hätten, so 
läuft d ieser Vorhalt darauf hinaus, die Beklagte habe e ine Verletzung hinzunehmen. 

D ie Beklagte braucht s ich auch nicht entgegenhalten zu lassen, sie hätte sich ge­
genüber dem zu erwartenden Nichtigkei tseinwand gegen das Stre itpatent schon 
früher vorsehen können und müssen. Der Patent in haber. der sein Schutzrec ht ge ltend 
machen will, ist nicht gehalten. einem allfälligen Nicht igkeitseinwand durch Fest­
stellung der Gültigkeit de~ Patentes zuvorwkommen, vie lmehr ist es Sache des Drit­
ten, der e ine patcntgeschützte Lehre benützt. die Nichtigkeit zumindest g laubhaft zu 
machen; der Patentinhaber kann sic h auf die Verteidigung seines Schutzrechtes be­
sc hränken. Von einem offenbaren Rechtsmissbrauch (Art. 2 ZGB) kann somit unter 
ke inen Umständen gesprochen werde n. 

2. In der Rechtsprechung wurde allerdings mitunter angenommen, der Schutz­
rechts inhaber bringe durch se in langes Z uwarten mit e ine m Mass nahmebegehren 
se lbe r zum Ausdruck, das s de r drohende Nac ht eil ni cht so schwer wiege, dass er nur 
du rc h e ine Massnahmc abgewendet werden könne. Dies könnte indes nur angenom­
men werden, wenn d ie Beklagte von der behaupteten Verle tzung so sichere Kenntnis 
gehabt hätte. dass sie die angegriffene Ausfüh rungsform hätte hinreichend glaubhaft 
substantiieren und das Begehren entsprechend formulieren können. Dies kann schon 
deshalb nicht angenommen werden. wei l die Kläger selber den von der Beklagten zur 
Begründung des Massnahmegesuches ei ngereichten Akte n Jede Relevanz abspre­
chen und im übrigen eine Kenntnis von Verletzungen im Bereich . wo die Beklagte 
tätig is t. erst für 1989 gesichert ist. Der blasse Verdacht e iner Verletzung genügte je­
de nfa ll s nic ht. Davon abgesehen lütte die Ste llung e ines Massnahmebege hre ns 
wührend der Verg lei chsverhand lu ngen gegen Treu und G lauben vcrstossen . 

Heute b ieten beide Parteien die in Frage stehenden Vorrichtun ge n a ls Teile von 
Anlagen zum Speichern von Zeitungen im In- und Ausland an. Es handelt sich dabei 
offens ichtl ich um einen gewinnträchtigen Sektor eines all erd ings beschränkten Ab­
satzmarktes. Die Prozessparteien. die sc heinbar zu den nicht zah lre ichen Anbietern 
solcher An lagen gehören. liefern sich um die beschränkte Kundenzahl - Verlagshäu­
ser und Druckereien - einen erbitte rten Konkurrenzkampf. Die Kläger se lber bringen 
in anderem Zusammenhange vor. der Erlass einer vorsorglichen Massnahme würde 
sie unverhültnismässig stark treffen; es w ürde ein üusserst grosscr Sc haden entste­
hen . der schwer beziffert werden könnte. Gleiches gilt für di e Beklagte, we nn eine 
Massnahmc nich t erteilt würde . Sie würde nicht nur Aufträge verlieren, wie dies un­
bestritten sc hon geschehen ist, sondern sie li efe auch Gefahr, ihrer aussch liesslichen 
Stel lung als Patent inh aberin verlust ig zu gehen. Es kann ernsthaft nicht bezweifelt 
werden, dass ihr im Fall e einer Verletzung e in nicht leicht w ieder gutzumachender 
Nachtei l entsteht. der nur durch e ine vorsorgl iche Massnahme abgewendet werden 
kann. 
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III. 

1. Gemäss herrschender Auffass ung und fester Praxis des Handelsgeri chtes hat 
der Antragsgegner glaubhaft zu machen , dass das Klagepatent nichtig sei. Wenn das 
Bundesgericht die Auffassung e ines kantonalen Gerichtes , die Nichtigkeit des Kla­
gepatentes müsse sich mit Sicherheit aus den Akten ergeben , ge lten li ess, so gesc hah 
dies lediglich unter dem Gesichtspunkt der Willkür und nicht etwa in Missbilligung 
der vorstehend erwähnten Prax is (vg l. Urteil des BG vom 2. November l 981, zit iert 
von M. Lutz, Die vorsorgliche Massnahme, in Kernprobl eme des Patentrechtes, 
S. 337 N. 87). Im Einzelfall ist entscheidend , ob der Richter bei e iner summari schen 
Prüfung in tatsächlicher Hinsicht und auf den ersten Blick in rechtlicher Beziehung 
( «prima facie») annehmen darf und muss, das Kl agepatent sei nicht rechtsbeständi g. 
Nach M. Lutz (a.a .0., S. 339) sollte die Nichtigkeit wegen der Drittwirkung sogar in 
hohem Masse wahrscheinlich sein ; sie ist jedenfa ll s nicht leichtferti g anzunehmen. 
Richtig ist , dass der Richter nach schweizerischem Recht zu prüfen hat, ob e in Patent 
rechtsbeständi g sei. Dies hindert aber nicht, vorgeprüfte aus ländi sche Patente hilfs­
weise in di e Entscheidung e inzubeziehen, sofern anzunehmen ist, die Vorprüfung be­
treffe die gle iche Erfindung und beruhe im wesentlichen auf den gleichen tatsäch­
li chen und rechtli chen Voraussetzungen. Diese Rücksichtnahme liegt im Sinne des 
Strassburger Übere inkommens zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des ma­
teriellen Rechtes der Erfindungspatente (sog. Harmonisierungsabkommen , in Kraft 
se it 1. August 1980). 

2. Das Streitpatent hat gemäss Oberbegriff des Patentanspruches zum Gegen-
stand: 

l . Eine Einrichtung zum Speichern von in e iner Schuppenformation anfallenden 
flächigen Erzeugn issen, insbesondere von Druck produkten. 
2. Die Einrichtung ist mit ei nem drehbaren gelagerten und antre ibbaren Wicke l­
kern , dem di e Erzeugnis se unte rschlächtig zuführbar sind, versehen. 
3. Sie wei st ferner wenigstens eine in Förderrichtung der aufzuwicke lnden Er­
zeugni sse vorgelagerte, drehbare Vorratsspule für e in unterhalb der Bahn der Er­
zeugni sse verlaufendes Trennband, das an einem Ende mit dem Wickelkern ver­
bunden ist, auf. 
4. Das Trennband verläuft beim Aufwicke ln unterschlächtig und infolge Brem­
sung unter Zugspannung stehend auf den Wicke lkern auf. 

Das Kennzeichen dieser Vorrichtung besteht darin: 
5. Sowohl der Wickelkern (4) a ls auch die Vorratsspule (8) sind in einem ge mein­
samen mobil en Rahmen (2) ge lagert. 
6. Der Wickelkern (4) und die Vorratsspule (8) sind mit e iner Koppelungsanord­
nun g zum wahl weisen Abkoppeln des Antriebes ( 18 , 24; 18, 28, 29) versehen. 
7. Der Wickelkern (4) ist in Abwickelrichtung (E) bremsbar. 
8. Der Wickelkern (4) ist mittels einer im Rahmen (2) angeordneten , in Ab­
wickeldrehrichtung (E) wirksamen Blockierei nri chtung (5) blockierbar. 

Gemäss Patentbeschreibung liegt dieser Erfindung die Aufgabe zugrunde, ei ne 
konstruktiv e infac he Vorrichtung zu schaffen, die eine rasche Bereitstellung zum 
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Aufwickeln von Erzeugnissen ermöglicht und erlaubt, Erzeugnisse irgendwelcher 
Art zu e inem festen Wickel aufzuwi cke ln. Generell soll dadurch d ie Aus- und Ein­
lagerung des Wickels verbessert werden. E1Teicht wird dies durch di e Trennung der 
Anlage, indem Antrieb und Steuerung dem ortsfesten, statio nären Teil der Anlage 
und das Wickelband dem mobil en (motorlosen) Gestell mit Wickelkern und Vorrats­
spule zugeordnet werden. Der bewegliche Teil mit dem Wickel kann auf diese Wei­
se bi s zur Wiederverwendung auf e inen beliebigen Lagerplatz geschoben werden. 
Ein wesentliches Element di eser Lösung ist die Vorl agerun g der Vorratsspule, wobei 
das Band direkt dem Wickelkern (Figur 2) oder diesem über e ine Umlenkrolle (vgl. 
Figur 1) zugeführt wird. Die Bildung des Wickels e rfol gt dadurch , dass der Schup­
penstrom in den Spalt eingezogen wird, we lcher sich durch das Z usammenwirken 
des drehend angetriebenen Wicke lkerns bzw. Wickels mit dem unter Zugspannung 
aufl aufe nden Wickelband bildet. 

3. Die Kläger behaupten, di e beanspruchte Erfindung sei durch die DE-OS 21 07 
482 (Sc hindlmayr) , welche die Beklagte in der Patentbeschreibung verschwiegen 
habe, neuheitsschädli ch vorweggenommen worden. Von Neuheitsschädlichkeit im 
Sinne von Art. 7 PatG (in Verbindun g mit Art. 26 Ziff. 1 PatG) kann indes nur ge­
sprochen werden , wenn die beanspruchte Erfindung in all en ihren für di e Lösung der 
Aufgabe notwendigen Merkmalen identisch vorweggenommen wurde. 

Dies trifft nicht zu . Die vorbekannte Vorrichtung dient der Abnahme von blattför­
mige m, nachgiebigem Gut , insbesondere von Leder, Kunststoffo li en , Pappe, Pe lzen, 
Textilien und dergleichen von einer Maschine auf einen Wickel. Das Gut kann kurz 
vor der Aufs tapelung oder während derselben einer Behandlung unterzogen werden 
und wird daher kaum als Schuppenformation anfallen. Es wird auf e inem Förderband 
(2 1) heran geführt , das von e iner Vorratsro ll e (10) auf eine Aufnahmerolle (11) ge­
wickelt wird. Dabei wird es in das Förderband eingewickelt. Gemäss Patentbeschrei­
bung S. 2 unten kann das Förderband bei entsprechender Ausbildung der Vorratsrol ­
le « in einfacher Weise ausgewechselt» und diese bei entsprechender Ausbildung der 
Aufnahmerolle mit dem aufgewickelten Band und dem dazwischen einge lagerten 
Gut von der Vorrichtung entfernt und gegebenenfalls auf eine andere Vorrichtung zur 
Beschickung einer anderen Maschine aufgesetzt werden. Zum weiteren Betrieb der 
Maschine wird eine neue Vorratsrolle mit einem Förderband e ingesetzt und mit der 
Aufnahmerolle verbunden. Der Entladungsvorgang verläuft umgekehrt. Die Aufnah­
me oder das Absetzen der Aufnahmerolle erfolgt mittel s eines Hubstaplers. Keine 
dieser Ausführungsformen weist e ine Übereinstimmung mit der patentgemässen Lö­
sung auf, bei der sowohl der Wickelkern als auch die Vorratsro ll e in einem mobilen 
Rahmen ge lagert sind. Die Aufnahmerolle muss vielmehr nach de m Wickelvorgang 
mit dem aufgewickelten Wickelband abgehoben und wieder aufgesetzt werden. Der 
Hinweis der Kläger darauf, die vorbekannte Vorrichtung sei «als für sich handhab­
bare Baueinheit ausgebildet» und könne «als Ganzes befördert werden» , stellt eine 
Bestätigung der Neuheit dar, indem damit anerkannt wird, dass der im Querschnitt 
U-förmige Ständer auf Lagerrollen zusammen mit dem Antriebsmotor zum Antrei­
ben der Aufnahme- bzw. Vorratsrolle, den Rutschkupplun gen, dem Ketten- oder Rie­
me nantrieb, den Lagerblöcken usw. verschoben werden kann. Die Kläger woll en 
oder können nicht sehen, was hie r se lbst ein technischer Laie e rkennt. 
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4. Die Kl äger machen sinngemäss unter Berufung auf Art. 1 Abs . 2 PatG in Ver­
bindung mit Art. 26 Ziff. 1 PatG weiter geltend, die beanspruchte Erfindung se i dem 
Fachmann insbesondere in Anbetracht der Vorveröffentlichungen, welche die Be­
klagte in der Patentschrift nicht genannt habe, «äusserst» nahegelegt gewesen. Sie 
berufen sich in diesem Zusammenhang weiter auf die DE-OS 22 07 556 (B urda) und 
die DE-OS 30 42 566 (Docutel). 

Nach Art. 1 Abs. 2 PatG ist nicht geschützt, was durch den Stand der Technik na­
hegelegt ist, d.h. was sich dem Durchschnittsfachmann in naheliegender Weise aus 
dem Stand der Technik erschliesst. 

Im vorli egenden Fall enthält keine der von den Klägern entgegengehaltenen Vor­
veröffentlichungen, sei es für sich· allein oder in Verbindung mit einer der anderen, 
auch nur ansatzweise die Anregung, einen getrennten Wickel nach Art der patent­
gemässen Lösung zu schaffen : 

In der vorstehend ziti erten DE-OS 21 07 482 (Schindlmayr) wurde das Problem 
der einfachen Auswechslung des Wickels unter Einbezug des Förderbandes geste llt 
und ge löst. 

Die DE-OS 22 07 556 (Burda) zeigt eine Vorrichtung zur Aufnahme und zum 
Transportieren bedruckter und gefälschter Böge n von der Rotations- zur Weiterver­
arbeitungsmasc hine. Die in Schuppenformation anfallenden Zeitungen werden dem 
Wickelkern oberschlächtig zugeführt. Die Kläger meinen , gemäss Paten tbeschrei­
bung solle (auch hi er) eine einfache Transport- und Lagereinrichtung geschaffen 
werden. Dazu schlage die vorveröffentli chte Druckschrift die Verwendung einer 
Aufwickel- bzw. Abwicke ltrommel mit einer quer zur Wangenebene gelagerten 
Nabe vor, in we lcher «eine» Wickelbandbahn befestigt sei, die den vom Auslegeband 
der Rotationsdruckmaschine zugeführten Schuppenstrom beim Auf- bzw. Ab­
wic keln führe und ihn an der Nabe bis zur eventuellen Weiterverarbeitung in unver­
änderter Lage festhalte (Burda, S. 2 letzter Absatz, S. 3 Absatz 1 ). Die Patentschrift 
nennt jedoch als eine bewährte Anordnung die Verwendung von zwei Wickelbändern 
an der Abgabestelle des Auslegebandes von j e einer oberen und einer unteren Rolle, 
die sich dort zu einem den Schuppenstrom einschliessenden Führungsbandpaar zu­
sammenschliessen (S . 3 Absatz 2). Wie die Verwendung nur eines Wicke lbandes zu 
bewerkstelli gen wäre, kann der Beschreibung ni cht entnommen werden. Eine An­
ordnung, bei der der Schuppenstrom im Gegenuhrzeigersinn aufgewickelt, d.h . von 
unten («unterschlächtig») in den E inlaufspalt zwischen drehend angetriebenem 
Wickelkern und Wickelband ein- und nach oben gezogen wird, liefe auf eine Be­
trachtung in Kenntnis der streiti gen Erfindung hinaus. Theoretisch denkbar - ob 
praktisch durchführbar, sei hier offen gelassen-, wäre bei der vorbekannten Lösung 
eine Anordnung mit allenfalls nur einem Band in dem Sinne, dass, ausgehend von 
der vorbekannten Vorrichtung mit der oberschlächtigen Zuführung, das Förderband 
beim Ein laufspalt über eine Rolle abgeführt würde. So oder anders wird bei der vor­
bekannten Lösung dann , wenn die Trommel ihr maximales Fassungsvermögen er­
reicht hat, der Schuppenstrom durch eine Weiche auf eine Leertrommel umgeleitet. 
Die Bandenden der gefüllten Trommel werden dann verknotet ( «festgezurrt» ), und 
die Trommel dem Transportmittel übergeben . Als einfachste Mittel dafür werden ge­
nannt eine schiefe Ebene, sowie Kreis- bzw. Kettenförderer. Mithin wird gezeigt, wie 
der volle Wickel besser aus seiner Lagerung herausgenommen werden kann . Irgend-
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eine Anregung in Richtung der patentgemässen Lösung ist bei objektiver und un­
befangener Betrachtungsweise nicht erkennbar, vielmehr wird das herkömmliche 
System verbessert. 

Die DE-OS 30 42 566 (Docute l) zeigt eine Vorrichtung zum Speichern von Bank­
noten. Die Kläger meinen , bei dieser vorbekan nten Lösung sei gerade nur das Merk­
mal der Vorlagerung der Vorratsspule 104 (Aufwickelspu le) gegenüber dem Wickel­
kern 102 (Vorratsrolle) nicht verwirklicht. Damit verkennen sie, wie die Beklagte mit 
Recht e inwendet, dass zum Vergleich nur diejenigen Merkmale herangezogen wer­
den dürfen , die auf «einer gle ichen oder ähnlichen Problemste llung oder auf einer 
g le ichen technischen Funktion und gle ichen techni schen Mitteln auf dem gleichen 
oder e inem verwandten techni schen Gebiet , wie sie di e zu prüfende neue techni sche 
Massnahrne (d ie Erfindung respektive die Patentanmeldung oder das Patent) um­
reisst , zur Verwendung ge langen» (Kommentar Blum/ Pedrazz ini , Das schweizeri­
sche Patentrecht, Band I, S. 34 1 unten). Die Vorratsspule 102 (entsprechend dem 
Wickelkern ge mäss Kl agepatent) ist im Magazin drehbar und über Antriebsmittel 
115 antre ibbar. Im fe sten Rahmen 100 - es ist dies ein Magazin - ist eine Vorrats­
spule 104 (entsprechend der Aufwickelrolle gemäss Klagepatent) drehbar gelagert. 
Diese Spule ist der Spule 102 vorgelagert. Das Trennband verläuft zwi schen den 
Umlenkrollen 112 und 110 und gegenüber der Spule 102 «unterschl ächti g». In kei­
ner Weise wird hier eine Wickele inheit gezeigt, bei der der Wickelkern und die Band­
vorratsspule in einem Lagergeste ll in der Weise angeordnet sind , dass dieses in eine 
Auf- oder Abwickelstation gestellt werden und der Wi ckel bzw. das Gestell an einem 
geeignete n Ort gelagert werden kann. Mit anderen Worten, se lbst wenn jene Technik 
noch im Bereich des zuständi gen Fachmannes li egen sollte, so ste llt di e vorbekannte 
Lösung nicht ein fach die Ausführung der patentge mässen Lösung in Kleinformat 
dar; der Vergleich zwischen e inem Magazin zur Ausgabe von Banknoten und einem 
Gestell , das die Wickeleinheit umfasst, ist sachlich nicht haltbar und di e Vorstellung, 
dass das Magazin hinter die Auslage einer Druckmaschine gestellt werden könne, 
verfehlt. 

Nicht entscheidend ist, ob und gegebenenfalls welche einze lnen Erfindungsmerk­
male im Stand der Technik li egen oder durch diesen nahegelegt sind; denn die Erfin­
dun g ist in der Gesamtheit ihrer Merkmale, we lche zum techni schen Erfolg führen , 
dem Stand der Technik gegenüberzustellen . Dabei kann die Antwort des Naheliegens 
nicht einfach unter dem Blickwinke l der dem Durchschnittsfachmann geläufigen 
konstruktiven Gestaltungs mög li chkeiten betrachtet werden. Die erfinderi sche Lei­
stung schlie sst nach anerkannten Grundsätzen (vgl. dazu Pedrazzini , Kritisches zu 
neueren patentrechtlichen Entsc he iden, in: Schweizerische Mitte ilungen für gewerb­
li chen Rechtsschutz und Urheberrecht , SM! 1989, S. 179 f.) Aufgabenstellung und 
Lösung ein . In dieser Sicht ist noch einmal festzustellen , dass der Durchschnitts­
fachmann dem Stand der Technik, ausgehend von der einen oder anderen Lösung, 
keine Anregu ngen in Richtung der patentgemässen Lösung entnehmen konnte. Die 
techni sche Aufgabe wurde trotz des offenkundi gen Bemühens, eine einfache Trans­
port- und Lagereinrichtung für den Wickel zu schaffen , nicht erfasst und schon gar 
nicht im Sinne der patentgemässen Vorrichtung gelöst. Die Kläger machen es sich zu 
einfach, wenn sie unter Hinweis auf die behauptete eigene Vorbenützung von einer 
«Lappalie» sprechen und damit di e patentgemässe Erfindung herabsetzen. Die be-
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stechend einfache Lösung spricht gerade für die erfinder ische Leistung. Schliesslich 
kann nich t angenommen werden, die beanspruchte Lösung sei nur eine dem Durch­
sc hnittsfac hmann auf Grund herkömmlicher Regeln geläufige konstruktive Gestal­
tung gewesen; die beanspruchte Merkmalskombination und der dadurch bewirkte 
technische Erfo lg waren im Stand der Technik nic ht vorgegeben und ergaben sich 
dem Fachmann auch nicht logisch zwingend daraus. Die technische Entwicklung 
verl ief sch liess li ch nic ht in Richtung der patentgemässen Lösung. 

D ieses E rgebnis erfährt durch die Erte ilung eines parallelen deutschen Patentes 
a uf Grund e iner vorausgegangenen Vorprüfung seine Bestäti gung. Im deutschen Er­
te ilu ngsverfa hren wurden die gleichen Entgegen haltungen in die Vorprüfung einbe­
zogen, und es wird die Frage nach der erfinderischen Tätigkeit nach praktisch über­
e ins timmenden Kriterien wie hierzu lande beurteilt. Nach M. Lutz. «Die vorsorgliche 
Mass nahme», ist die Frage , ob die Vermutung der Gültigke it vorgeprüf'ter nationaler 
oder e uropäischer Patente im Massnahmeverfahren durch blosses Glaubhaftmachen 
um gestossen werden kann. sogar zu verneinen (a.a.O. , S. 340, unter Kritik eines mit 
Rech t zu rückhaltenderen Entscheides des Handel sgerichtes, zitiert in GRUR 1987, 
S. 874). Auch wenn der zitierte Autor diese Meinung für Patente mit Wirkung in der 
Schwe iz äusserte , so liesse sich der Gedanke doch auch auf paralle le ausliinclische 
Paten te übertragen . 

IV 

1. Mit der Klageantwort und Widerklagebegründung wirft die Beklagte den Klä­
gern die Benütz ung der patentgemässe n Lehre durch drei Ausführungs formen A, B 
und C vor. Die Aus füh rungsform C deckt sich mit eiern Gegenstand der negativen 
Fes tstel lu ngsk lage , mit der die Kläger geltend machen , diese Form verletze das Kla­
gepate nt n ic ht ... Die Benützung d ieser Ausführungsform oder zumindest deren dro­
he nde Benützung kann ernsthaft. nicht in Abrede gestellt werden ... 

Die Kläger machen übrigens bezüglich aller Ausführungsformen im wesentl ichen 
geltend, es seien «von den vie rzehn ( 14) Merkmalen des Streitpatentanspruches de­
re n acht (8) an der PR-Vorrichtung nicht vorhanden»; dies mit dem Bemerken, dass 
neben Me rkm a len des Oberbegriffes des Patentanspruches auch solche des kenn­
ze ic hn enden Tei les fe hlten. Dam it sei eindeut ig erwiesen, dass eine Patentverletzung 
ni cht vor liegen könne. 

2. Gemäss Art. 66 lit. a PatG verl etzt ein Patent, wer die patentierte Erfindung wi­
derrechtli c h benü tzt. Als Benützung gi lt auch die Nachahmung. Das ist die Ben üt­
zun g der wesentl ichen Elemente einer Erfindung , ohne sich wörtlich an den Patent­
a nspruch zu halten. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes weicht das nach­
geah mte Erzeugnis nur in untergeordneten Punkten von der technischen Lehre des 
Pate ntanspruches ab, es «beruht nament li ch auf kei nen neuen erfinderischen Gedan­
ke n, sondern wird jedem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann durch die 
Le hre nahege legt und befindet sich daher noch im Schutzbereich des Patentes» (Ent­
scheid des Bundesgerichtes vom 3. Juli 1984, zitiert in: GRUR lnt. 1986, S. 2 13). 
Eine Nachahmu ng liegt auch vor, wenn sogenannt «wesentliche» Elemente e iner 
Erfi ndun g nicht zu r Anwe nd ung kommen, «bei denen die Erfindung nicht vollstän-
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dig angewendet wird, die aber mit aequivalenten Mitteln arbeiten, also mit solchen, 
die dem Fachmann auf Grund der offenbarten Erfindung naheliegen » (Bundesgericht 
im ziti erten Entscheid unter Hinweis auf Troller, lmmaterialgüterrecht, 3. Aufl., 
Band! , S. 483). Eine Patentverletzung ist zwar nur dann anzunehmen, wenn alle für 
die Lösung der Aufgabe wesentlichen Merkmale einer Erfindung benützt werden , 
dies sind alle Merkmale, die zusammen zur Lösung der technischen Aufgabe beitra­
gen; diese Benützung kann aber auch in abgewandelter Form durch Verwendung 
funktionsgleicher Merkmale, die sich dem Fachmann auf Grund der Patentschrift er­
schliessen, erfolgen. 

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist weiter zu berücksichtigen , in­
wieweit der Erfinder mit seiner Erfindung die Technik bereichert hat. Die geschützte 
Erfindung wird dann (und nur dann) benützt, wenn dieselbe technische Aufgabe mit 
Mitteln gelöst wird, die innerhalb der Tragweite der geschützten technischen Regel 
liegen. Ausgeschlossen ist der Schutz von einze lnen Elementen. Eine verbesserte 
oder versch lechterte Ausführungsform schliesst jedoch e ine Nachahmung nicht 
schon aus. 

3 . Die Kläger selber gehen davon aus , dass die PR-Abwickel- und Speichervor­
richtung eine nicht ortsfeste Speichereinrichtung für Druckprodukte in Schuppenfor­
mation mit einem Wickelkern gemäss den Merkmalen a) und b) ihrer allerdings stark 
zergliederten Merkmalsanalyse des Patentanspruches aufweist. 

Sie bestreiten jedoch die Übernahme von Merkmal c) betreffend den antreibbaren 
Wickel. In der Tat wird der Wickelkern bzw. Wickel bei der Ausführungsform B - sie 
entspricht weitgehend Figur I der europäischen Patentanmeldung der XH. AG - mit­
tels einer geigenbogenähnlichen Vorrichtung tangential über den Wickel und bei der 
Ausführungsform C direkt von der Station aus über die Wippe 22 (Schuppenstrom) 
angetrieben. Offenbar verstehen die Kläger unter antreibbarem Wickelkern einen 
Zentrumsantrieb nach Art der CH-PS 642 602, die Gegenstand e ines anderen Han­
de lsgerichtsprozesses ist (Anmerkung der Redaktion: vgl. Urteil des HG ZH vom 21 . 
September 1990, XH. AG gegen Y. AG , veröff. in SM] Nr. 2/92) . Ein solcher Antrieb 
durch Verbindung der Welle (3) des Lagerblockes mit dem Antriebsmotor wird auch 
in der Streitpatentschrift beschrieben (S . 4 , Spalte links, Zeilen 4 ff.). Dies bedeutet 
aber keine Beschränkung auf diese Ausführungsart. Weder der Wortlaut des Paten­
tanspruches noch die Patentbeschreibung weisen darauf hin, dass nur dieses Mittel 
(des Zentrumsantriebes) für den Zweck der Erfindung tauglich wäre. Das Mittel des 
antreibbaren Wickelkerns schliesst vielmehr verschiedene Ausführungsarten ein. 
Den Klägern hilft auch der wiederholte Hinweis auf das Vorbringen der Beklagten 
im Parallelprozess betreffend das CH-Patent 642602 nichts; denn dort geht es gerade 
um das Aufwickeln der Druckerzeugnisse auf einen Wickelkern «unterschlächtig» 
und mittels einer im Zentrum angetriebenen Rolle. Vorliegend ist schon die Aufga­
benstellung eine andere, und die Lösung besteht wesentlich in der Trennung der Auf­
wickel- und Abwickelstation von der Druck- und Förderanlage. Gerade darin liegt 
auch trotz des Hinweises auf die Aufwendigkeit des Umfangantriebes das Entschei­
dende der Weiterentwicklung gegenüber der in der Patentbeschreibung ausdrücklich 
genannten DE-OS 2 544 135 (Windmöller & Hölscher). Würde anders entschieden, 
so könnten die Kläger diesen Kern der Erfindung frei übernehmen, sofern sie nur die 
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Einrichtung mit dem vorbekannten und in der Streitpatentschrift beschriebenen Um­
fangantrieb versehen würden. Selbst de r Antrieb des Wickels mittels des Schuppen­
stromes ge mäss Ausführungsform C beruht hinsichtlich der patentgemässen Erfin­
dun g ni cht auf einer nachträglichen Erkenntnis des Fachmannes; bestenfalls ist das 
Antriebsmittel neu. Die Schuppenformation wird auch hier durch das Zusammen­
wirken des in Drehung versetzten Wickels mit dem unter Zugspannung auflaufenden 
Wickelband in den Spalt dazwischen eingezogen, und der Wickelkern bzw. der 
Wickel ist in beiden Fällen antreibbar. Wollte man noch annehmen, die besondere 
Antriebsart sei Gegenstand der hier streitigen Erfindung, so wäre darin die Erwir­
kung eines zusätzlichen Teilerfolges zu erblicken. Der Verzicht darauf würde aber an 
der Übernahme der Lösung der eigentlichen Aufgabenstellung nichts ändern , wes­
halb eine Patentverletzung se lbst noch für diesen Fall zu bejahen wäre. 

Das Merkmal d) (immer nach der Aufgliederung des Patentanspruches durch die 
Kläger) betreffend die Zuführung der Erzeugnisse unterschlächtig zum Wickelkern 
ist bei der angegriffenen Ausführungsform ebenfalls erfü llt. Die Kläger anerkennen 
dies für den Fall, dass «unterschlächtig» im Sinne von Antrieb des Wasserrades 
durch Wasser von unten verstanden werde. Nach de r von der Beklag ten im Prozess 
vor dem Zürcher Handelsgericht betreffend das CH-Patent 642602 vertretenen Auf­
fassun g bedeute aber «unterschlächtig» etwas anderes , nämlich nicht nur die Zu­
führun g des Schuppenstromes von unten, sondern mit in Förderrichtung vorne lie­
genden Kanten der Druckprodukte; in diesem Sinne sei das Merkmal d) bei der an­
gegriffenen Au sführung sform nicht erfül lt, weil der Schuppenstrom gewendet dem 
Wickelband zugeführt werde. Einmal mehr können jedoch die Kläger aus der Inter­
pretati on von «unte rschlächti g» in jenem Prozess durch die Beklagte für den vorlie­
genden Prozess nichts zu ihren Gunsten ableiten. Der der Technik des Wasserrades 
entlehnte Ausdruck «unterschlächti g» bedeutet im vorliegenden Zusammenhang 
schlicht Zufuhr des Wickelbandes von unten , gleichgültig ob der Schuppenstrom ge­
wendet oder ungewe ndet (mit der Kante nach vorn li egend) dem Wickelband zuge­
führt wird . Die Wendung des Schuppenstromes müsste übri gens im vorliegenden Zu­
sammenhang als e ine Abweichung in einem unte rgeordneten Punkte beze ichnet wer­
den. Davon abgesehen wurden die Kläger zu dieser abweichenden Massnahme durch 
ein vorsorgliches Verbot des Handel sgerichte s des Kantons Aargau praktisch ge­
zwungen , und es ist anzunehmen, dass sie im Falle der Aufhebung des vorsorglichen 
Verbotes auf diese Massnahme wieder verzichten werden. In jedem Falle droht daher 
e ine Patentverletzung. Die Verwendung einer Vorratsspule 8 für ein Trennband 9 
(Merkmal e) der Aufgliederung des Patentanspruches durch d ie Kläger) wird wie­
derum anerkannt. 

Hingegen bestreiten die Kläger die Benützung der Merkmale f) und g) betreffend 
die Vorlagerung der Vorratss pu le in Förderrichtung der aufzuwicke lnden Erzeugnis­
se und den Verlauf des Wickelbandes (9) unterhalb der Bahn (26) der Erzeugnisse 
(21 ). Sie bringen aber klar und eindeutig g leich wirkende Mittel zum gleichen Zwek­
ke zur Anwendung: Bei der angegriffenen Ausführungsform befinden sich der Wik­
kelkern und die Vorratsspule auf einer gemeinsamen Achse. Von dort wird das Band 
über eine Umlenkrolle 106, die im Lagergestell dem Wickelkern in Förderrichtung 
der aufzuwickelnden Erzeugnisse vorgelagert ist , dem Wickelkern zugeführt. Damit 
übernimmt diese Rolle die Funktion der Zuführung des Wickelbandes unterhalb der 
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Bahn der Erzeugnisse. Dass das Wickelband über eine solche Umlenkrolle geführt 
werden kann, wird übrigens in der Zeichnung Figur I der Streitpatentschrift gezeigt. 
Demzufolge benützen die Kläger dieses Merkmal in gleichwirkender Weise, gleich­
gültig, dass die Vorratsrolle für sich an einem anderen Ort im Gestell plaziert wird. 
Bei dieser Sachlage erweist sich entgegen der Behauptung der Kläger auch der im 
Patentanspruch dargelegte Bandverlauf unterhalb der Bahnerzeugnisse (Merkmal g) 
und beim Aufwickeln der Erzeugnisse unterschlächtig auf den Wickelkern (Me rkm al 
i) als erfüllt. Der Einwand der Kläger, das Trennband verlaufe bei der angegriffenen 
Ausführungsform tangential gegen die Mitte der rechten Umfangshälfte hin und so­
mit mitte l- oder rückenschlächtig , ist eine ni cht ern stzunehmende Wortspielerei . 

Das Vorhandensein der Merkmale h) und k) bei der angegriffenen Ausführungs­
form ist wiederum unbestritten. Das Trennband bei dieser Ausführungsform ist am 
einen Ende mit dem Wickelkern verbunden und steht während des Aufwickelns auf 
den Wickelkern infolge Bremsung unter Zug. 

Sodann sind bei der angegriffenen Ausführungsform auch die kennzeichnenden 
Merkmale des Patentanspruches erfüllt. Wie erwähnt, sitzen zwar der Wickelkern 
und die Vorratsrolle auf einer gemeinsamen Achse des gemeinsamen mobil en Rah­
mens und sind mit diesem fest verbunden. Dabei bildet diese Achse den oberen 
waagrechten Schenkel des Rahmens. Der Wickelkern und die Vorratsrolle sind damit 
gemäss Merkmal 1) in oder, was einmal mehr keinen wesentlichen Unterschied aus­
macht, auf dem gemeinsamen mobilen Rahmen gelagert. 

Nach Auffassung der Kläger fehlt das Merkmal m) - die Koppelungsanordnung 
an den Wickelkern und die Vorratsrolle zum wahlweisen Ankoppeln des Antriebes. 
Auch dies trifft nicht zu. Nach dem eigenen Vorbringen der Kläger ge hört «zum sta­
tionären Tei I ein im Gestell an gelenkter Hebel 101 , an dem eine Endloskette 102 ge­
lagert ist, die von einem Motor 103 angetrieben wird. Der Hebel 101 ist mittel s 
eines pneumati schen Zylinders 104 verschwenkbar». Weiter sitzt auf der Achse 3 
des mobilen Gestells frei drehbar eine Bandspule 8, die drehfest mit einem Ketten ­
zahnrad 105 verbunden ist. Das Kettenzahnrad 105 kämmt mit der Endloskette 101 , 
beide sind sowohl beim Aufwickeln als auch beim Abwickeln im Eingriff und wer­
den durch den Motor 103 angetrieben bzw. gebremst. Mit Recht weist die Beklagte 
darauf hin , dass das Kettenzahnrad mit der Endloskette 102 nur kämmen kann, 
wenn der Hebel 101 nach unten geschwenkt wird. Der Wickel seinerseits muss ge­
dreht werden, damit er mit dem tangential gegen die Mitte des rechten Halbkreises 
des Wicke lumfanges auflaufenden Wickelband als Einlauf- und Förderspalt wirken 
kann . 

Gemäss Merkmal n) soll der Wickelkern (4) in Abwickeldrehrichtung bremsbar 
sein. Die Kläger wenden ein, der Wickelkern sei bei der angegriffenen Ausführungs­
form sowohl beim Auf- als auch beim Abwickeln frei drehbar auf der Achse gelagert 
und die Geschwindigkeit werde ausschliess lich durch die Fördergeschwindigkeit des 
über die Wippe (27) laufenden Schuppenstromes S bestimmt. Beim Abwickeln wird 
jedoch die Bandspule durch den angekoppelten Motor 103 angetrieben und das Band 
auf diese Weise unter Zugspannung auf die Spule aufgewickelt. 

Die Benützung des Merkmals o), wonach der Wickelkern mittel s einer im Rahmen 
angeordneten, in Abwickeldrehrichtung wirksamen Blockiereinrichtung blockierbar 
ist, ist wiederum anerkannt. 
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Somit benützen die Kläger alle unter Schutz gestellten, jedenfall s aber alle für die 
Lösung der gestellten Aufgabe wesentlichen Merkmale des Streitpatentes gleich 
oder in gleichwirkender Weise. Auch bei der angegriffenen A usführungsform wer­
den zum Zwecke, die Verbindung zwischen dem Bandförderer bzw. der Wippe und 
dem Förderspalt der mobilen Wickeleinheit wahlweise zu erstellen oder zu lösen, die 
Erzeugnisse vom Bandförderer bzw. der Wippe dem Wickel unterschlächti g zuge­
führt und einem Förderspalt übergeben . Das Aufwickeln des Schuppenstromes erfolgt 
über den Spalt zwischen dem sich drehenden Wickelkern bzw. Wickel und dem un­
terhalb der Bahn mit den Erzeugnissen verlaufenden , unterschlächtig auf den Wickel­
kern zugeführten und unter Zugspannung stehenden Wickelband. Das Abwickeln er­
folgt durch die Abgabe des Schuppenstromes über den Spalt auf das Förderband der 
Wippe. Ob der Wickel im Zentrum oder peripher angetrieben wird, ist nicht entschei­
dend und in der allgemeinen Fassung des entsprechenden Merkmals auch offen ge­
lassen. Die Unterschiede der angegriffenen Ausführungsformen B und C mit Bezug 
auf den Antrieb des Wickelkerns bzw. Wickel s sind daher bedeutungs los . 

An diesem Ergebnis ändert schliess lich nichts , dass die Kl äger eine den angegri f­
fenen Ausführungsformen B und C entsprechende Verbesserung zum europäischen 
Patent angemeldet haben . Aufgabe der hierdurch beanspruchten Erfindung so ll es 
sein, eine Vorrichtung zum Aufwickeln einer Vielzahl von Druckbogen mitte ls e ines 
Bandes auf einem drehbar in einem Gestell gelagerten Wickelkern derart zu verbes­
sern, dass Raum gespart wird. Zur Lösung dieses Problems wird vorgeschlagen , das 
Drehlager für den Wickelkern durch eine im Gestell gelagerte Well e zu bilden und 
di e Vorratsrolle achsparallel (koaial), in Richtung der Wellenlängsachse di stanziert , 
zu lagern. Wie erwähnt, verläuft aber das Band von der Bandvorratsspule zum 
Wickelkern über Umlenkrollen; Wickelkern und Bandvorratsrolle sind individuell 
antreibbar. Dies begründet e ine Patentverletzung. Sollte darüber hinaus in der beson­
deren Anordnung der Vorratsroll e im Gestell eine erfinderische Massnahme erblickt 
werden, so wäre diese als Weite rentwicklung der patentgemässen Lösung zu be­
trachten; der Grund dafür läge in einer neuen zusätzlichen Massnahme. Die zum eu­
ropäi schen Patent angemeldete Weiterentwicklung wäre allenfalls von der patent­
gemässen Erfindung abhängig ; an der Verletzung würde sich dadurch nichts ändern. 

Die Verletzung des Streitpatentes durch die Kläger ist somit für die angegriffene 
Ausführungsform C und die mit Ausnahme des Antriebes übereinstimmende Aus­
führungsform B zu bejahen, und dies gilt erst recht für die Ausführungsform A, falls 
die Kl äger diese Form noch benützen sollten. Da sich die vorstehend wiedergegebe­
nen Schlussfolgerungen sowohl hinsichtlich der Beständigkeit des Streitpatentes a ls 
auch seiner Verletzung ohne weiteres aus den vorhandenen Akten e rgeben , besteht 
kein Anlass, ein Kurzgutachten einzuholen; dies würde das Verfahren nur unnöti g 
verzögern. 

V 

In ihrer Stellungnahme zum Massnahmegesuch beanspruchen die Kläger für den 
Fall, dass der Beklagten Patentschutz gewährt werden sollte, ein Mitbenützungs­
recht. Sie berufen sich auf eine Zeichnung zur DE-OS 32 21 153. Diese Zeichnung 
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ze ige e inen mobilen Rahmen ( 1 ), in dem sowohl ein Wickelkern 3 a ls auch e ine Vor­
ratss pule 6 ge lagert seien. Die mobilen E inheiten wurden nach e rfol gter Ankoppe­
lung an den stationären Teil besc hi ckt und im gewünschten Drehsinn angetrieben . 
Sie wiesen alle Merkmale der streitpatentgemässen Erfindun g auf mit Ausnahme, 
dass die Vorratsspule 5 dem Wickelkern in Förderrichtung vorgelagert sei . Dies be­
lege, dass sie, di e Kläger, schon vor dem Anmeldetag des Streitpatentes im Besitze 
der angeblichen Erfindung gewesen seien und nicht daran gedacht hätten, eine solche 
«Lappalie» zum Patent anzumelden. 

Die vorge legte Ze ichnung ist identi sch mit der Zeichnung in der DE-OS 32 21 
153. Gemäss der Beschreibung dazu besteht die Vorrichtung aus e inem Maschinen­
ständer, in dem eine Welle 2 drehbar ge lagert ist. Auf der Well e 2 ist drehfest eine 
Nabe 3 angebracht, an der das äussere Ende e ines Bandes 4 befestigt ist. Dieses Band 
wird von e iner Vo1Tatsrolle abgezoge n, die ebenfalls drehfest auf e iner im Maschi­
nenständer ge lagerten Welle 6 sitzt. Darin sind ferner eine Antriebstrommel (8) mit 
dem Getri ebeanschluss ( 19) und der gemeinsame Motor M untergebracht. Von e iner 
mob il en Einheit im Sinne des Streitpatentes kann mithin ni cht die Rede se in , viel­
mehr hande lt es sich um eine ortsfeste Wickelstation. 

Davon abgesehen begründet eine techni sche Zeichnung noch keinen Anspruch 
auf e in Mitbenützungsrecht (A rt. 35 PatG). 

VI. 

1. Die Beklagte hat bei di ese r Sach- und Rechtslage Anspruch auf Erl ass einer 
vorsorgli chen Massnahme. Ein Herstellungsverbot erscheint allerdings als unverhält­
ni smäss ig. Zur Abwendung des nicht lei cht ersetzbaren Nachteils genügt es , den 
Kl ägern den Verkauf und das Inverkehrbringen von PR-Lagersystemen der genann­
ten Art in der Schweiz zu verbieten. Da die Parteien vor allem im Export tätig sind, 
ist den Klägern frei lich auch die patentrechtlich un zulässige Ausfuhr verboten. 

2. Die Kläger beantrage n für den Fall der Gutheissung des Massnahmebegehrens, 
die Beklagte sei zur Leistung einer Kaution in der Höhe von 10 Millionen Franken 
zu verhalten. Denn durch den Erlass einer vorsorg lichen Massnahme würden sie, die 
Kl äger, unverhältni smäss ig stark be troffen. Der Schaden wäre nur schwer bezi ffer­
bar; es sei in Rechnung zu stellen, dass eine Anlage zwischen 500'000 und 
60'000'000 Franken koste. Im weiteren se i mit einer Prozessdauer von etwa zweiein­
halb Jahren zu rechnen . 

Gemäss Art. 77 PatG soll der Antragsteller in der Regel zur Leistung e iner ange­
messene n Sicherheit zur Deckung eines allfälligen Schadens, der dem Antragsgeg­
ner aus der vorsorglichen Massnahme erwachsen kann , verhalten werden. Die strei­
ti ge n Vorrichtungen stellen e inerseits wichtige Anlageteile dar, ohne die die Ver­
käuflichkeit der Gesamte inrichtungen e rheblich beeinträchtigt wird. Im einzelnen 
Fall können solche Gesamtanlagen in Millionenbeträge gehen, wobei fre ilich die von 
den Parteien getätigten Umsätze ni cht genannt wurden. Andererseits bietet die Tech­
nik Ausweichmög lichkeiten, wie di e ortsfesten Wickelstationen zeigen. Die techni­
sche Entwicklung schreitet zudem erfahrun gsgemäss rasch voran. In Würdigung 
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dieser Umstände rechtfertigt es sich, die Kaution einstweilen auf 2'000'000 Franken 
festzusetzen. Je nach der Prozessdauer und weiteren glaubhaft gemachten Umstän­
den wird die Beklagte mit einer Erhöhung dieser Kaution rechnen müssen. 

Art. 1, Art. 7, Art. 26, Zijf. /, Zijf. 3 und Zifl 3bis PatG 
- «PR-LAGERSYSTEM 2» 

- Vergleich und Bewerlung von zwei verschiedenen Experlisen zur Rechtsfin­
dung. 

- Zur Zulässigkeit von Verfahrensmerkmalen in Vorrichtungsansprüchen (Ziff. 3 ). 
- Eine Erfindung ist genügend deutlich und vollständig offenbart, wenn der 

Fachmann nicht gehindert ist, die lechnische Handlungslehre anzuwenden. 
Unerheblich ist, ob die Erklärungen in der Patenlschrift, weshalb der Erfolg 
eintrilt, zu /reffen (Zifl 4././). 

- Der Gegenstand eines Paten/s geht dann nicht über den Inhalt des ursprüng­
lich eingereichten Palenlgesuchs hinaus, wenn alle im Patenlanspruch aufge­
führten Merkmale den eingereichten Un !erlagen, wozu auch die Zeichnungen 
gehören, enlnommen werden können (Zif.f 4.2). 

- Ein in den ursprünglichen Unterlagen als wesenllich herausgestelltes Merk­
mal kann dann nicht mehr gestrichen werden, wenn dies auf eine Erweiterung 
des Schutzbereichs hinausliefe (Ziff. 4.2). 

- Zur Frage der Neuheit. Identität der einzelnen Dokumente aus dem Stand der 
Technik mit der Erfindung vernein! (Ziff. 5 ). 

- Für die Beantwortung der Frage des Naheliegens einer Erfindung gehl es 
nicht an, die Lehre des angefochlenen Patents im S1and der Technik al(f'zusu­
chen, sondern es ist vom Stand der Technik auszugehen, umfeslzuslellen, was 
der Fachmann aus den vorhandenen Anregungen, Hin weisen und Erkenntn is­
sen geschaffen haben würde (Ziff. 6. l ). 

- Insbesondere bei Kombinalionserfindungen kommt es nicht darauf an, die ein­
zelnen Merkmale im Stand der Technik aufzusuchen; enlscheidend isl, ob dem 
Stand der Technik Anregungen im Hinblick auf die Gesamtwirkung der Merk­
male enlnommen werden können (Ziff 6.1 ). 

- Dem hypothetischen Fachmann sind nebst dem in den Prozess eingeführlen 
Stand der Technik weitere lnformalionen und Kenntnisse zuzumuten, soweit 
sie allgemein zugänglich sind (Ziff. 6.5 ). 

- Die Kosten des Patentanwal!s der obsiegenden Partei können der unterliegen­
den Partei nur in demjenigen Rahmen überbürdet werden, als sich dessen Lei­
stungen auf die patenttechnische Seite beschränken; rechtliche Beratungen 
fallen nicht darunter (Ziff. 7). 

- Comparaison et appreciation de deux expertises differentes. 
- De La liceite de caracteristiques de procede dans des revendications visant un 

dispositif' ( cons. 3 ). 
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Une invention est publiee defar;on suffisammenr claire er complete, si l'hom­
me du merier esr en mesure de mettre en applicarion son enseignement techni­
que. II es/ sans pertinence que les explications contenues dans le brevet, et qui 
ont permis d ' aboutir au resuLtat, so ient exactes ( cons. 4. J. J ). 
L'objet d'un brevet ne depasse pas Le cadre de la demande deposee a L'origi­
ne lorsque toutes !es caracteristiques mentionnees dans La revendication se 
trouvent dans /es documents annexes ä La demande, clont les croquisfont aus­
si partie (cons. 4.2). 
Une caracteristique presentee comme essentielle dans Les documents fournis 
ä L'origine ne peut ensuite plus etre supprimee, si cela implique une extension 
de l'aire de protection (cons. 4.2). 
De La nouveaure. Negat ion de l 'idenrite entre chacun des documents de l 'etar 
de La technique er L 'in vention ( cons. 5 ). 
Pour etabLir si une invention decouLe d 'une maniere evidente de l 'etar de La 
technique, il ne faul pas essayer de trouver l 'enseignemenl du brevet lirigieux 
dans L 'eta t de La rechnique, mais iL convient au contraire de partir de ce dernier 
pour erablir ce que l 'homme du metier aurait pufaire ä partir des incitations, 
des indications et de La summe de connaissances qui s 'y trouvent ( cons. 6. J ). 

- En particulie1; s 'iL s 'agit d 'une invention de combinaison, il ne faut pas re ­
chercher dans l'etal de La technique les caracterisriques isolees; en revanche, 
il est dererminanr d' etablir si L 'etat de la technique pouvai1 suggerer l 'ejfer 
des caracterisriques combinees entre elles ( cons. 6. J ). 
On doit presumer que / 'homme du metier possede, outre /es elementsformanr 
/ 'e1ar de /a /echn ique et ressortant de la procedure, d 'autres informations er 
connaissances, dan s /a mesure oi1 elles sont generalement accessibles (cons. 
6.5). 
Le cou/ de l 'inrervention de l 'ingenieur-conseil en propriete intellectuelle de 
La partie qui gagne peu/ etre mis ä La charge de L 'autre partie seulement dans 
La mesure ou ses prestations se Limiten/ ä des questions techniques; ilfaur en 
revanche exclure Les conseiLs juridiques ( cons. 7). 

Urteil des OGer des Kantons Zürich vom 21. September 1990 (mitgeteilt vo n RA 
Dr. Thomas Rüede). 

R echtsbegehren: 

«Es se i gerichtlich fe stzustellen , dass das Schweizer Patent Nr. 642602 der Be­
klagten, angemeldet am 15. Juli 1980, nichtig sei.» 

Das Gericht zieht in Erwägung: 

1. Die Beklagte ist Inhaberin des Schweizer Patentes 642602 betreffend ei ne Ein­
ri chtung zum Stapeln von im Schuppenstrom anfallenden Druckprodukten, wie Zei­
tun gen, Zeitschriften und derg leichen, angemeldet am 15 . Juli 1980. 
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Die Klägerin re ichte am 5. Dezember 1984 Klage ein mit dem Rec htsbegehren, es 
sei dieses Patent a ls nichti g zu e rkl ären. 

Bere its zuvor hatte die Beklagte gestützt auf das gleiche Patent be im Hande lsge­
richt des Kantons Aargau u.a. gegen die Beklagte vorsorgliche Massnahmen erwirkt. 
Am 11. Januar 1985 reichte sie gegen diese Firmen dort Klage wege n Patentverlet­
zung und unlauteren Wellbewerbes e in . 

Mit Beschluss vom 10. November 1986 ordnete das Hande lsgericht die Einho lung 
e ines gerichtlichen G utachtens zu verschiedenen Fragen mit Bezug auf die Frage der 
Recht sbeständigkeit des Klagepatentes an. Mit der Begutachtung wurde der be reits 
im Verletzu ngsprozess vor dem Handelsgericht des Kanton s Aargau beste llte Ex per­
te M. , ständiges Mitglied de r Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes , 
beauftragt. Das Handelsgericht o rdne te ei ne zweite Begutachtung durch Prof. S. und 
Patentanwalt T a ls Patentsachverständiger an. 

2. Die Beklagte erhob zu Beginn des Prozesses unter Hinweis auf den Verle t­
zu ngsprozess vor eiern Handelsgericht des Kanton s Aargau den Einwand , die Kläge­
rin sei vo n den Verletzungsbeklagten in jenem Prozess nur vorgesc hoben worden, 
damit ihr gegenüber die Einrede der Streithängigkeit nicht erhoben werden könn e. 

Die im Prozess vor dem Handelsgericht des Kantons Aargau von de r Klägerin e in­
gek lagten drei Parte ien sind Tochtergesellschaften der Nichtigkeitsklägerin im vor­
li egenden Prozess und haben in j enem Prozess den Einwand der Nichtigkeit des 
Streitpatentes erh oben. E ine Identi tä t zwischen der Nichtigkeitsk lägerin im vorli e­
genden Prozess und den Ve rletzungsbek lagten in jene m Prozess besteht ni cht. Die 
Nichti gke itskl ägerin im vorliege nden Prozess a ls Muttergese ll sc haft hat auch e in 
e igenes wirtschaftliches und rechtli ches Interesse an der Patentnichtigkeitsk lage . 
Dies folg t schon daraus, dass sie über e igene Patente in dem in Frage stehenden Be­
re ich verfü gt und e igene wirtschaftliche Zwecke verfolgt. Es kann ihr daher ke ine 
un zu läss ige Umgehung vorgeworfen werden, wenn sie ihre Interessen mit e iner se lb­
ständi gen Patentnichtigkeitsklage wahrnimmt. 

Um e inander widersprechende Urteile im vorliegenden Prozess und im Prozess 
vor dem Hande lsgeri cht des Kantons Aargau zu verme iden, bemühte s ich das hi es i­
ge Hande lsgeri cht , den vorliegenden Prozess mit jenem Prozess g le ichlaufend zu 
führen. In diesem Bestreben wurde der in jenem Prozess beste llte Experte M. auch 
im vorliegenden Prozess a ls Gerichtsgutachter be igezogen. Dass dann e in zweites 
Gutachten e ingeho lt werden musste, war nicht zu vermeiden. 

3. Die Klägerin spricht de r beanspruchten Erfi ndung di e Neuheit ab und macht 
sodann ge ltend , di e Erfi ndung sei jedenfall s durch den Stand der Technik nahegelegt 
gewese n. Die Klägerin beruft sich mithin auf den Nichtigkeitsgrund des Art. 26 
Ziff. 1 PatG ( in Verbindung mit Art. 7 und Art. 1 Abs . 2 PatG). Für den Fall, dass d ie 
Beklagte an dem in der Patentbesc hre ibung erwähnten Sekundärwicklungseffekt 
(dazu des nähere n nachstehend) fe sthalten wolle, so macht die Klägerin wei te r ge l­
tend, fehle es an Angaben darüber, wie dieser angeblich vorte ilhafte Effekt erreicht 
werden könnte. Die Erfindung se i diesfall s nicht fertig und ihre Ausführung nicht 
genügend offenba rt (A rt . 26 Z iff. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 und Art. 26 
Z iff. 3 PatG) . Schli ess li ch machte die Klägerin eventualite r ge ltend , di e beanspruch-
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te Erfindung sei in den Anmeldungsunterlagen ni cht enthalten gewesen (A rt. 26 Ziff. 
3bis PatG) . Die Beklagte hält demgegenüber an der Rechtsbeständigkeit des Streit­
patentes fest. 

Der Streit zwischen den Parteien beg innt schon mit der Frage, ob der Patentan­
spruch, der eine Vorrichtung defini ert, unzuläss ige Verwe ndungs- und Verfahrens­
merkmale enthalte . Diese Frage ist vorweg zu prüfen. 

3. 1 Das Patent in se inem unabh ängigen Anspruch I betrifft e ine Einri chtung zum 
Stapeln , d.h. Zwischenspeichern , von in Schuppenformation anfal lenden Druckpro­
dukten , wie Zeitungen, Zeitschriften und dergleichen. Der Oberbegriff des Patent­
anspruches hat folgende Merkmale: 

0 1 Die Einrichtung weist e inen drehend antreibbaren Wickelkern zum Aufwicke ln 
de r Schuppenformation auf. 

02 Sie ist mit einer Fördereinrichtung versehen , die die Schuppen formation an den 
Wickelkern leitet und bei der das in FördeITichtung nachfol ge nde Druckpro­
dukt jeweils auf dem vorausgehenden aufliegt. 

03 Sie ist ferner mit einem Wicke lband versehen, das mit dem Wicke lkern ver­
bunden ist und beim Aufwicke ln der Schuppenformation zwischen den Wik ­
ke ll age n eingewickelt wird. 

Der kenn ze ichnende Tei l des Patentanspruches I defini ert di ese Vorrichtung wie 
fo lg t: 

K I Die Schuppenformation (S) mit dem Wickelband (2) wird dem Wickelkern un­
te rschlächti g zugeführt, und zwar mit den in Förderri chtung (C) vorn liegenden 
Kanten der Druckprodukte (21 ), die am Wickelke rn ( 1) bzw. an der zuletzt ge­
wickelten Lage des Wicke ls (22) zur An lage kommen. 

K2 D as Wickelband (2) ist mitte ls einer Anordnung, die e ine Spannvorrichtung 
aufweist, und des Antriebes des Wickeldorns in Abhäng igke it vom Durchmes­
ser des Wickels bei g le ichzeiti ger Anpassung der Aufwickelgeschwindigkeit 
an die Zuführgeschwindi gkeit de r Schuppenformation unter Zugspannung ver­
setzbar. 

3.2 Die beiden Merkmale: 
- das in Förderrichtung (C) nachfol gende Druckprodukt li egt jeweil s auf dem 

vorangehenden auf, und 
- die Schuppenformation (S) kommt mit der in Förderrichtung vorne liegenden 

Kante der Druckprodukte (2 1) am Wickeldorn bzw. an der zu letzt gewickelten 
Lage des entstehenden Wickel s (22) zur Anlage, 

sind an sich Verfahrensmerkmale. 

Mit Recht weist jedoch der Gutachter M. darauf hin , dass Erzeugnisse, zu denen 
e ine Vorrichtung zu rechnen ist, grund sätz lich zwar durch an ihnen eindeutig fest­
stellbare Merkmale zu definieren sind , dass dies aber nicht bedeutet, jedes Merkmal 
müsse durch eine strukturelle Beschreibung ausgedrückt werden; zu lässig seien auch 
funktionell e Beschränkungen. Bei den in Frage stehenden Merkmalen handle es sich 
um Mittel oder Mass nahmen, di e e inerseits die Fördereinrichtun g ( 14, 15 ) relativ zu 
den übrigen Bestandte ilen der Einrichtung sowie deren konstruktive Formgebung 
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und andererseits die Bewegungsbahn für das Wickelband (2) bestimmen. Der Fach­
mann sei aufgrund der funktionellen Beschränkung in der Lage, solche Mittel oder 
Massnahmen anzugeben , ohne dabei eine erfinderische Tätigkeit entfalten zu müs­
sen. Mithin sind die genannten Merkmale bei der Prüfung der Erfindung auf Neuheit 
und erfinderische Tätigkeit mitzuberücksichtigen. 

Im übrigen ist klarzustellen, dass der Patentanspruch l entgegen der Annahme im 
Gutachten S./T. einen Antrieb des Wickeldorns (Zentrumsantrieb) spezifiziert und 
nicht auch einen tangentialen Antrieb (Umfangsantrieb) mitumfasst. Die Umschrei­
bung «drehend antreibbaren Wickeldorn» lässt zwar für sich allein noch eine weite­
re Auslegung zu; der weitere Teil des Patentanspruches 1, die Patentbeschreibung 
und Zeichnungen weisen jedoch darauf hin, dass nur ein Zentrumsantrieb und nicht 
auch ein solcher unter Einschluss eines am Wickel tangential angreifenden Antriebes 
gemeint ist. Insbesondere ist im kennzeichnenden Teil klar von einem «Antrieb des 
Wickeldorns» in Abhängigkeit vom Durchmesser des Wickels die Rede . 

4. Zu den Nichtigkeitsgründen des Nichtfertigseins der Erfindung, der ungenü­
genden Offenbarung, sowie der unzulässigen Änderung der Patentansprüche im Er­
tei lungsverfahren: 

4 . 1 Die Klägerin bestreitet das Fertigsein der Erfindung bzw. die genügende Of­
fenbarung ihrer Ausführung im Hinblick auf die in der Patentschrift genannten und 
von der Beklagten in verschiedenen Varianten behaupteten Wickeleffekte, vorab den 
Sekundärwicklungseffekt. Damit hat es folgende Bewandtnis: Gemäss Patentbe­
schreibung sollen zur Kompaktheit des Wickels beitragen der Uhrfedereffekt (S. 4, 
Spalte links, 1. Absatz), der Sekundärwicklungseffekt (S. 4, Spalte links, Zeile 83 bis 
Spalte rechts , Zeile 44) und der Staueffekt des Schuppenstromes beim Einlauf (S. 4 , 
Spalte links, 2. Absatz). Dank dem Zentrumsantrieb, so ist in der Patentbeschreibung 
zu lesen , könne der Wickel nach Art einer Uhrfeder aufgezogen werden; jede innere 
Windung könne gegenüber der äusseren im Wickelsinne verdreht werden; die Soll­
Form des Wickels sei eine Spirale (vgl. S. 4, Spalte links, Zeilen 1-5, und Spalte 
rechts, Zeilen I 2 und 13). Gemäss Darstellung der Beklagten soll sogar im Inneren 
des Wickels, wo die Schlaufen unter dem Gewicht durchhängen, ein Nachwickeln 
(Sekundärwickeleffekt) durch ein Abwälzen der lockeren äusseren Windung auf der 
straffen inneren Windung (S. 4, Spalte rechts, Zeilen 14, 20, 21 und 22-27) stattfin­
den. Die Klägerin bestreitet nun das Vorhandensein dieser Effekte und macht über­
dies geltend, diese seien nicht beansprucht. Soweit sich aber solche Effekte als Fol­
ge der beanspruchten Erfindung ergeben sollten , so argumentiert die Klägerin weiter, 
sei festzustellen, dass diese Effekte auch bei den vorbekannten Lösungen schon vor­
handen und dem Fachmann bekannt gewesen seien. 

4.1.1 Gemäss Art. 26 Ziff. 3 PatG ist ein Patent nichtig, wenn die beanspruchte 
Erfindung in der Patentschrift nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann sie danach 
ausführen kann. Sie ist ausreichend deutlich und vollständig offenbart, wenn in der 
Patentbeschreibung angegeben wird, wie der angestrebte technische Erfolg erreicht 
wird und wiederholt werden kann. Der Grund, weshalb der Erfolg eintritt, braucht 
nicht genannt zu sein. Daher ist unerheblich, ob die diesbezüglichen Erklärungen in 
der Patentschrift zutreffen, sofern nur der Fachmann nicht gehindert ist, die tech-
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nische Hand lungs lehre anzuwenden . Es genügt der äu ssere ursäc hliche Z usa mmen­
hang zwischen den Erfindungsmerkmale n und dem behaupte ten techni sc he n Erfolg. 
Die Erfindung muss indes techn isc h ausführbar se in , und der Fac hmann muss nach 
den Angaben in der Patentschrift arbe iten können. Trifft dies zu , dann ist die Erfin­
dung im Si nn e von Art. 1 Abs. 1 PatG fe rti g und auch brauchbar, mi thin das Patent 
wede r ge mäss Art. 26 Zi ff. 1 noch Z i ff. 3 PatG ni c htig . 

4.1.2 In diesem Sinne ist die pate ntgemässe Erfindung fertig, ge nü gend offenbart 
und brauchbar. Zu diesem Ergebn is kamen a lle drei Gutachter mit allerdings zum 
Te il unterschiedlicher Begründung. De r Gutac hter M. übernahm die in der Patentbe­
sc hre ibung dargestellten Effekte als gegeben und verw ies im übrige n auf die «tr ial 
and e rror»-Methode. Die Gutachter S . und T. verneinte n e ine n Sekundärwicklungs­
vorgang, wie d ieser von der Beklagten zur Darstellung gebrac ht wird. Sie räumten 
immerhi n e in . dass sich unter gewissen Beding unge n e in Nachzieh-Nachrutscheffekt 
(nachfo lgend auch NNE genannt) e in stellen könne; der Patentbeschre ibung könnten 
indes di e dafü r erforderli chen Parameter w ie E lasti z ität von Wickelband und Wickel­
g ut , ze itlicher Verlauf und Grösse der Vorspa nnun g be im E inlaufe n in den Wickel. 
Reibung sverhältnisse zw isc hen Wicke lg ut und Wickelband aussen- und innenlie­
ge nd , sowie Radienverhältni ssc von Dorn zum (je) äussers te n Wi cke lgut ni c ht ent­
nommen werden . Entgegen de r Unters te llung der Beklagte n habe n die G utachter S. 
und T. dam it ni cht angenommen , der NNE se i Gegenstand de r beansp ru chte n Erfin­
dung; s ie lehnten allerdings diesbezüg lich w ie mit Bezug a uf den Sekundärwick­
lungsvorgang e ine wiederholbare technische Lehre und damit di e Möglichke it einer 
allfälligen Einsch ränku ng des Patentes darauf ab. 

D iese Frage ist j edoch für das Fertigse in de r uneingeschränkten Erfi ndun g und die 
gen ügende Offenbarung n icht entsche idend . Gemäss Patentbeschre ibung (S. 3 , Spal­
te rechts , Ze ilen 59-66) soll du rch die Erfi ndung eine Einrichtung geschaffen wer­
den , «d ie es trotz eines äussert einfachen A ufbau s gestattet, grosse Menge n vo n Zei­
tun gen, Zeitschri ften und dergle ichen unter Aufrechterhaltung der bearbeiteten 
Schuppenformation in möglichst d ichter Packung in einem g le ichm tissig kompakten 
und währe nd e ines spütercn Abwicke lvorganges kompakt bl e ibe nden Wickel zu 
spe ichern» . Der Hinweis des Experten M. au f die «trial and e rror»-Methode sticht 
dann , wenn der Fachmann dieses Z iel oh ne grosse Schwie ri gke ite n und mit relati v 
einfac hen Versuchen erreicht. Die Gutach te r S. und T. bestätigen dies , und zwar für 
den hi er interessierenden direkten Antrieb (Zentrumsantrie b). Der Fachmann wisse, 
so führen s ie in ihrem schriftlic hen Gu tachten au s, dass be i eine m geschwindigkeits­
gesteue rten, direkten (oder ind irekten) A ntri eb des Wickeldorns die Wickelge­
schwindigkeit aufgrund der Erfassung der Zuführgeschwindi gke it gesteuert werden 
könne und dass ferner bei einem momen tgesteuerte n dire kte n (oder indirekten) 
Wicke lantrieb, bei dem das Belastungsmoment und das Antri ebsmoment im wesent­
liche n immer im Gle ic hgewich t se ien , das W ickelband unter Spannung versetzbar 
sei. Ei n derartiger (momentgesteuerter) Wicke lantri eb in Form des bekannten P.I.V.­
W ic kl e rgetricbes wird in der Patentbeschreibung ausdrücklich e rwähnt (S . 5 , Spalte 
link s. Ze il en 25 ff.) und in den Paten tze ic hnungen dargestellt. S. bestätigte , dass mit 
den un ter Sch utz gestellten Massnahmen jedenfall s e in kompakte r Wi c kel erzielt 
we rde, we nn ein momentgesteuerter Zentrumsantrieb gewählt werde. Nach se iner 
Mei nung ist e in Nac hspannen nicht ein ma l notwendi g, wenn die Einl a ufspannu ng 
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gross genug gewählt wird. Ob das gleiche Ergebnis auch mit einem andern Antrieb 
erreicht wird , tut nichts zur Sache. Von untergeordneter Bedeutung ist schliess lich , 
ob unter einem kompakten Wickel verstanden wird, möglichst viel Zeitungen bzw. 
Gewicht auf kleinstem Volumen unterzubringen, oder aber, einen Wickel mit hoher 
innerer und gleichmässig verteilter Pressung ohne Lockerstellen zu erreichen. Die 
patentgemässe Lehre ist ausführbar und gestattet, grosse Mengen von Zeitungen, 
Zeitschriften und dergleichen unter Aufrechterhaltung einer geordneten Schuppen­
formation in mög lichst dichter Pack ung gleichmässig zu speichern. 

Zweifel an diesem Ergebnis könnten einem höchsten falls auf Grund der eigenen 
Argumentation der Beklagten kommen, es müsse ausgeschlossen sein , die offenbar­
te und beanspruchte «brauchbare technische Lehre ... , die den äusseren Zusammen­
hang von Ursache und Wirkung zeigt», nämlich «die Anweisung "Abwälzen", also 
kein Nachrutschen in der Druckzone, in ihr Gegenteil umzudeuten und (so) das ge­
werblich nicht mehr verwertbare Ergebnis mit dem Gegenstand des Kl agepatentes 
gleichzusetzen». Mit diesem Angriff auf das Gutachten S. und T. wollte die Beklag­
te wohl kaum behaupten, ohne den von ihr behaupteten Sekundärwicklungsvorgang 
sei ihre Erfindung gänzlich unbrauchbar und das Patent aus diesem Grunde nichtig; 
di es widerspräche ihrem übri gen Vorbringen . 

4. 1.3 Ähnliches wie für di e vorgenannten Effekte gilt für den Staueffekt, der dar­
in bestehen soll , dass der Schuppenstrom beim Ein lauf in den Wickel durch di e so­
genannt unterschlächtige Zuführung des Wickelbandes und das Anliegen der Zei­
tungskanten am Wickeldorn bzw. an der letzten Wickellage gestaut und verdichtet 
werde. Gleichgültig, ob dieser Vorteil mit der patentgemässen Lösung verbunden ist, 
so erweist sich die patentgemässe Lehre fertig und ist die Ausführung der Erfindung 
so beschrieben, dass der Fachmann danach eine brauchbare Einrichtung zum Stapeln 
von Zeitungen und Zeitschriften bauen kann, und dies ohne grosse Schwierigkeiten 
und Versuche, di e den üblichen Rahmen sprengen würden. 

4.1.4 Dies bedeutet allerdings nicht, dass damit die Frage nach den durch die pa­
tentgemässe Lösung bewirkten Effekten überhaupt beiseite gelassen werden könne. 
Solche Effekte machen vielmehr ähnlich wie der mit einer patentgemässen Lösung 
verbundene Vortei l den techni schen Erfolg aus und tragen daher gegebenenfall s zur 
Begründung der erfinderischen Tätigkeit bei. 

Daher wird in jenem Zusammenhang näher zu prüfen sein, ob und welche Effek­
te mit der patentgemässen Lösung notwendig verbunden sind und ob dies für die Be­
antwortung der Frage nach dem Naheliegen erheblich ist (vgl. nachstehend Ziff. 6, 
insbesondere Ziff. 6.2). 

4.2 Mit Eingabe vom 1. Dezember 1986 ste llte die Kl ägeri n dem Erstgutachter 
M. Zusatzfragen, die darauf hinausliefen , es se ien nicht alle Erfindungsmerkma le in 
den ursprüngli chen Anmeldungsunterlagen enthalten gewesen. Allerdings hatte sie 
den dafür in Betracht fallenden Nichtigkeitsgrund des Art. 26 Ziff. 3bis PatG in 
einer Eingabe zur Referentenaudien z nur sinngemäss angedeutet. Allein mit Rück­
sicht darauf wurden die entsprechenden Ergänzungsfragen der Kläge rin zugelassen. 
In der Schlussverhandlung stellte dann die Klägerin diesen Einwand in den Vorder­
grund. 
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Der Gutachter M. stellte jedoch klar, dass alle im Patentanspruch aufgeführten 
Merkmale den eingereichten Anmeldungsunterlagen entnommen werden können. In 
dieser Hinsicht streitig ist vor allem das Merkmal, dass die Schuppenformation mit 
der Kante der Druckprodukte am Wickelkern bzw. an der zuletzt gewickelten Lage 
des Wickels zur Anlage kommen soll. Eine sachgerechte Auslegung dieses Merk­
mals, so stellte der Gutachter M. fest, sei gestützt auf die Beschreibung allein aller­
dings nicht möglich, vielmehr müssten dazu die Zeichnungen konsultiert werden. 
Gegen diese Auffassung ist nichts einzuwenden. Im Erteilungsverfahren dürfen die 
Patentansprüche im Rahmen der ursprünglich eingereichten Unterlagen erweitert 
werden. Dabei muss ein solches Merkmal in den Unterlagen nicht unbedingt als er­
findungswesentlich hervorgehoben worden sein; es genügt, dass es aus der Gesamt­
heit der Anmeldung als zur Erfindung gehörig ersichtlich ist (in diesem Sinne Ped­
razzini, Patent- und Lizenzvertrag, 2. Aufl. , S. 108 unter Ziff. 10.3.3.5 .1 ). Der Ge­
genstand des Streitpatentes geht insgesamt über den Inhalt des Patentgesuches 
5400/80 in der für das Anmeldedatum massgeblichen Fassung, wozu auch die Zeich­
nungen gehören, nicht hinaus . 

Die weitere Frage, ob der Fachmann den für das Anmeldedatum massgeblichen 
Unterlagen den Staueffekt und den Sekundärwicklungseffekt entnehmen konnte, ist 
in diesem Zusammenhang unerheblich. Wie dargelegt, geht es dabei nicht um das 
Wie der Erfindung, sondern um den mit der beanspruchten Merkmalskombination 
bewirkten Erfolg und Erklärungsversuche dafür. Solche Angaben als Beleg für die 
erfinderische Tätigkeit dürfen selbst im Prozess noch nachgebracht werden, sofern 
dadurch die patentgemässe Lösung nicht verändert wird. Für die Annahme, dass die 
Merkmale gemäss Anspruch I nicht in den ursprünglichen Unterlagen enthalten ge­
wesen wären , bieten die Akten aber keinerlei Anhaltspunkte. Davon abgesehen ver­
mochte der Experte M. auch diese Effekte bzw. Vorgänge den ursprünglichen Unter­
lagen weitgehend zu entnehmen. 

Richtig ist, dass ein in den ursprünglichen Unterlagen als wesentlich herausge­
stelltes Merkmal nachträglich nicht mehr gestrichen werden darf, da dies auf eine Er­
weiterung hinauslaufen würde (so ausdrücklich die Entscheidung des europäischen 
Patentamtes vom 9. Dezember 1987, T 260/85, Amtsblatt 4/1989). Wenn aber die 
Klägerin in der Streichung des Wortes «Trennlage» eine solche unzulässige Erweite­
rung des Patentanspruches erblickt, so ist dies reine Wortklauberei. Es kann nicht 
angenommen werden , dass mit dem Wort «Trennlage» ursprünglich eine Kompri­
mierung der Schuppenwindungen ausgeschlossen werden wollte. 

Im übrigen erkannte auch der zuständige Amtsprüfer keinen Grund dafür, das An­
meldedatum zu verschieben, weil der Gegenstand des geänderten Patentgesuches 
über den Inhalt der ursprünglichen Unterlagen hinaus ausgedehnt worden wäre (Art. 
58 PatG). Der Nichtigkeitsgrund des Art. 26 Abs. 3bis PatG trifft somit nicht zu. 

5. Zur Frage der fehlenden Neuheit: 
Die Klägerin hält der patentgemässen Erfindung als vorbekannten Stand der Tech­

nik hauptsächlich die drei Vorveröffentlichungen DE-OS 21 07 482 (Schindlmayr), 
DE-OS 25 44 135 (Windmöller & Hölscher) und DE-OS bzw. DE-PS 22 07 556 
(Burda) entgegen. Als neuheitsschädlich im Sinne von Art. 7 PatG nannte sie aller­
dings nur die DE-OS 21 07 482 (Schindlmayr) und die DE-OS 25 44 135 (Wind-
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möller & Hölscher). Dies bindet das Gericht, hat jedoch keine Auswirkung auf die 
Entscheidung. Sowohl der Erstgutachter M. als auch die Zweitgutachter S. und T. 
gelangen übereinstimmend zum Ergebnis, dass die anspruchsgemässe Erfindung in 
allen ihren Merkmalen durch keine dieser beiden Veröffentlichungen, sei es in einem 
Patentanspruch oder in der Beschreibung, vol lständig, d.h . identisch, umschrieben 
bzw. offenbart worden ist. Sie verneinen dies im übrigen auch mit Bezug auf die DE­
OS 22 07 556 (Burda) und die von der Beklagten eingereichte vorveröffentlichte DE­
AS 12 44 656 (Bosse). Die Merkmalsanalyse der Zweitgutachter deckt sich aller­
dings im einzelnen nicht mit der Darstellung des Erstgutachters M. Die Neuheit der 
patentgemässen Erfindung wird indes selbst von der Klägerin mit Recht nicht mehr 
in Frage geste llt: 

Die DE-OS 2 1 07 482 (Schindlmayr), offengelegt am 31. August 1972, betrifft 
ei ne Vorrichtung zum Zwischenspeichern von blattförmigem, nachgiebigem Gut, 
insbesondere von Leder, Kunststoffolien , Pappe, Pelzen, Textilien und dergleichen. 
Sie besteht aus einem in einem Gestell drehbar gelagerten Wickeldorn, der über eine 
Rutschkupplung antreibbar ist, und einer das Gut tangential an den Wickeldorn lei­
tenden Förderanordnung mit einem das Gut untergreifenden und mit dem Wickel ­
dorn verbundenen Wickelband. Dieses ist zusammen mit dem Wickelgut auf dem 
Wickeldorn aufwickelbar. Förderanordnung und Wickelband sind mit Bezug auf den 
Wickelkern unterschlächtig angeordnet, und das Wickelband bi ldet innerhalb des 
Wickels eine Trennlage, an deren beiden Seiten jeweils benachbarte Lagen des Gu­
tes anliegen. Ferner ist für das Wickelband eine Anordnung zum Erzeugen einer 
wirksamen Zugspannung vorgesehen. Im Untersch ied dazu wird bei der patent­
gemässen Lösung das zu fördernde Gut der Aufnahmerolle in Schuppenformation 
zugefüh11, wobei das in Förderrichtung nachfolgende Produkt jeweils auf dem vor­
ausgehenden aufliegt und die Druckprodukte mit der in Förderrichtung vorne liegen­
den Kante am Wickeldorn bzw. auf der zuletzt gewickelten Lage zur An lage kom­
men. Dem Wickeldorn ist zudem ein Auflageorgan vorgeschaltet, über das das 
Wickelband und die darauf li egende Schuppenformation läuft. Das Zweckmerkmal 
(Einrichtung zum Stapeln von in Schuppenformation anfallenden Druckprodukten, 
wie Zeitungen, Zeitschriften und dergleichen) ist ebenfalls nicht das gleiche. 

Die DE-OS 22 07 556 (Burda) , offengelegt am 30. August 1973 (und inhaltlich 
identisch mit der DE-PS 22 07 556, offenbart eine Vorrichtung zum Aufnehmen und 
Transportieren bedruckter und gefalzter Bogen von der Rotations- zur Weiterbear­
beitungsmaschine. Die Vorrichtung weist eine Auf- bzw. Abwickeltrommel mit einer 
quer zur Wangenebene gelagerten Nabe auf, an der eine Wickelbandbahn befestigt 
ist. Diese führt den vom Auslegeband der Rotationsdruckmaschine zu- bzw. abge­
führten Strom geschuppt gelagerter, gefalzter Druckbogen beim Auf- bzw. Ab­
wickeln und hält ihn an der Nabe zur eventuellen Weiterverarbeitung fest. Hier wird 
somit im Unterschied zur patentgemässen Lösung die oberschlächtige Zufuhr der in 
Schuppenformation angeordneten gefalzten Druckbögen empfohlen, und die Schup­
penformation, wie ersichtli ch , zwischen Auslegeband und Wickelband festgeha lten . 
Die Kante der Druckprodukte kommt auch nicht am Wickeldorn bzw. an der zuletzt 
gewickelten Lage zur Anlage. Damit sind alle Elemente, die bei der patentgemässen 
Lösung mit der andersartigen Zuführung des Schuppenstromes verbunden sind, dort 
nicht vorgegeben. 
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Aus der DE- OS 25 44 135 (Windmöller & Hölscher), angemeldet am 2. Oktober 
1975 und offengelegt am 14. April 1977 , ist eine Vorrichtung zu m Speichern von aus 
einer Herstellungsmaschine mit hoher Stückzahl ausgestossenen Säcken, Beuteln 
oder ähnli chen fl achen Werkstücken als Erfindung bekannt. Der Wickel wird durch 
ein an se inem U mfang reibschlüss ig angreifendes Druckband angetrieben, dessen 
Umschlingungswinkel mindestens 90 Grad beträgt und mit zu nehmendem Wickel­
durchmesser grösser wird. Die Säcke und ähnliche fl ache Werkstücke werden von 
einer Fördereinrichtung geschuppt übereinanderliegend herangeführt. Im Unter­
schi ed dazu wird bei der Lösung gemäss Streitpatent der Wickeldorn angetrieben 
und di ent die Vorri chtung zu m Zwischenspeichern eines Schuppenstromes von Zei­
tungen und Zeitschriften. Unterschiedli ch ist das weitere Merkmal, wonach eine An­
pass ung der Aufwickelgeschwindigkeit an die Zuführgeschwindigkeit erfol gt. Nach 
dem Erstgutachter M. fehl t zudem bei der vorbekannten Lösung das Merkmal, wo­
nach di e Schuppenfo rmati on mit der in Förderrichtun g vorne liegenden Kante der 
Druckprodukte am Wickeldorn bzw. auf der zuletzt gebildeten Lage des Wickels zur 
Anl age ko mmt, weil bei der vorbekannten Lösung Pressbänder die Werkstücke fl ach 
drücken un d di e in Förderri chtung li egenden Abschnitte der Werkstücke schräg nach 
unten zu verl aufen «scheinen». Pressbänder 40/41 , di e auf di e durch di e Bänder 34/ 
35 vo rbeigeführten Werkstücke drücken, so dass diese fl ac h li egen, fehlen jedenfall s 
bei der patentgemässen Lösung. 

Di e von den Gutachtern - ohne Auftrag dazu - mit in di e Prüfung einbezogene 
DE-AS 12 44 656 (Bosse) wurde von der Beklagten nur zur Interpretati on der DE-PS 
22 07 556 eingereicht und liegt weit ab. Die fl ächen förmi gen Gebilde, Furnierblätter, 
werden denn auch ni cht in Schuppenfo rmation zugeführt. 

6. Zur Frage des Naheli egens: 
Zu prü fe n ist, ob di e patentgemässe Neuheit am massgeblichen Stichtag des 

15. Juli 1980 (dem Durchschnittsfachmann) durch den Stand der Technik nahegelegt 
war (Art. 1 Abs . 2 PatG) . 

6.1 In Li teratur und Rechtsprechung besteht Übereinstimmung darüber, dass nur 
so lche techni sche Neuheiten vom Patentschutz ausgeschlossen sind, die sich dem 
Durchschnittsfachmann des e inschläg igen Fachgebietes in nahe liegender Weise aus 
dem Stand der Technik erschliessen. Der französische Gesetzestext spricht in diesem 
Zusammenhange von «de maniere ev idente» und entspricht damit besser dem Strass­
burge r Übereinkommen zur Vere inheitli chung gewisser Grundbegriffe des materiel­
len Rechtes der Erfindungspatente (Harmoni sierungsabkommen, in Kraft seit 1. Au­
gust 1980), dessen Fassung in fra nzös ischer und englischer Sprache den verbind­
li chen Urtex t darstellt. Die Ausdrücke «de maniere evidente» bzw. «obvious» haben 
auch Aufnahme in das Europäische Patentübereinkommen (Art. 56 EPUe) gefunden . 
Ihre Ausdeutung in der Rechtsprechung deckt sich allerdings ni cht ganz mit der rei­
nen Wortbedeutung. Nach der Rati o der entsprechenden Gesetzesvorschriften soll 
nicht geschützt werden, was sich dem Durchschnittsfachmann bei dem bei ihm vor­
aussetzbaren Mass an Geschickli chkeit und Fähigkeit - gemeint ist auf Grund seines 
Fachwissens und fachli chen Könnens zweife lsfrei - aus dem Stand der Technik er­
gibt (so Kommentar Singer, N. 4 zu Art 56 EPUe). Das Gleiche meint das deutsche 
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Wort «Anregung». Es kann nicht darum gehen, die Lehre des angefochtenen Paten­
tes im Stand der Technik aufzusuchen, sondern es ist der Stand der Technik für sich 
zu betrac hten . «um das Abbild dessen zu finden, was der Fachmann den Anregun­
gen, Hinwei sen und Erkenntnissen aus dem ihm Vorgegebenen folgend geschaffen 
haben wü rde» (so Monsch, «Die Vermeidung der rückblickenden Betrachtungswei­
se bei der Beurteilung der Patentfähigkeit einer Erfindung», in Festschrift Rudolf E. 
Blum, S. 91). Methodisch ist es sicher zweckmässig und richti g, vom näc hstliegen­
den Stand der Technik auszugehen und von da aus die Frage zu ste llen , ob die übri­
gen Entgegenhaltungen dem Fachmann noch etwas in Richtung der Erfindung gege­
ben haben. Der Fachmann kann jedoch Informationen aus verschiedenen Entgegen­
haltu ngen auch anderweitig miteinander verknüpfen, wenn diese nicht a ll zu unter­
schied lich sind und zu weit auseinanderliegen. 

Die Erfindung ist im übrigen als Gan:es. in ihrer Aufgabenste llung, Lösung und 
den dadurch erzie lten Effekten in die Prüfung einzubeziehen. Bei der Kombinations­
erfindung insbesondere kann es nicht darau f ankommen, di e ein ze lnen Merkmale 
oder aus diesen geb ildete Unterkombinationen im Stand der Technik aufzusuchen; 
entscheidend ist vielmehr, ob dem Stand der Technik Anregungen im Hinblick auf 
die einheitliche Gesamtwirkung der Merkm ale entnommen werden können , d.h. ob 
de r Stand der Techn ik dem Fachmann Anregungen für das Zusammenwirken aller 
Merkmale unter Berücksichtigung ihrer Funktion gab oder die Anwendung von zwei 
oder mehreren Merkmalen zu einem in Anbetracht der bekannten Einzelwirkungen 
ohne weiteres voraussehbaren Effekt führt . 

6.2 Der Gutachter M. ge langte zum Ergebnis, auch die einze lnen Lösungen zu 
einem Gesamtbild zusammengefügt hätten dem Fachmann keine Anregungen gege­
ben, dass die Schuppenformation beim Einführen des Sch uppenstromes in den 
Wickel du rc h das untersch lächtig zugeführte Wickelband gestaut und verdichtet wer­
de, sowie di e Zugs pannung des Wickelbandes so zu dosieren , dass «der Sekundär­
wickelvorgang entsprechend dem Prinzip des Uhrfederaufzuges real isiert werden 
könne». In der ergänzenden Befragung hielt er an sei ner Auffassung unter Hinweis 
darauf fest , dass er bei seiner Beurteilung vom druckschriftlich belegten Stand der 
Techni k ausgegangen sei. Die Gutachter S. und T. kamen in ihrem gemeinsamen 
schrift li chen Gutachten zum gegenteil igen Ergebni s. In der ergänzenden mündlichen 
Verhandlu ng hie lt T. an se iner Auffassung im wesentlichen mit der Begründung fest, 
die paten tgemässe Lösung bestünde lediglich in der Übernahme einzelner vorbe­
kannter Merkmale von Burda (DE-OS 22 07 556) und Windmöller & Hölscher (DE­
OS 25 44 135) und ein Synergieeffekt, wie er im parallelen deutschen Erteilungsver­
fahren vom deu tschen Bundespatentgericht angenommen worden sei, sei nicht ge­
geben. Der Experte S. wiederum verwies besonders auf das Fachwissen des Kon­
strukteurs, das ihm in Verb indung mit den bekannten Lösungen ohne weiteres die 
patentgemässe Ko nstru ktion ermöglicht habe. 

Schon diese Differenzen der Experten verbieten es, unbesehen auf di e Meinung 
des ei nen oder anderen Experten abzustellen. Weitgehend beruhen denn auch diese 
unterschied lichen Auffassungen entweder auf L111genügender eigener Sachkunde 
oder aber auf un terschied licher Bewertung des Wissens und Könnens des als hypo­
thet ische Bezugsperson in Betracht fa ll enden zuständigen Fachmannes. Dem Ex per-



280 

ten M. als ständigem Mitglied der B--:schwerdekammern des Europäischen Patent­
a:ntes ist zwar durchaus die Fähigkeit zuzuerkennen, zu ermessen, was unter Nahe­
liegen bzw. Nichtnaheliegen einer Erfindung zu verstehen ist. Die praktische Erfah­
rung des Fachmannes und den Kontakt zu den praktischen Problemen müssen je­
doch angezweifelt werden. Nach eigenem Eingeständnis verfügt er über keine 
spezifischen Kenntnisse der Wickeltechnik; er liess denn auch verschiedene Fragen 
l!nbeantwortet. Wenn er auf den in den Prozess eingeführten Stand der Technik als 
die massgebliche Bezugsebene verweist, so ist dagegen nichts einzuwenden. Seiner 
Argumentation und Wertung fehlt es jedoch dort an Überzeugungskraft, wo es auf 
die Bewertung der kognitiven und kreativen Fähigkeiten des zuständigen Fachman­
nes ankommt, insbesondere wo er, der Experte, die von der Beklagten in der Pa­
tentschrift behaupteten Effekte ungeprüft zur Begründung des Nicht-Naheliegens 
übernimmt, wie dies für den Sekundärwicklungsvorgang zutrifft. Ähnliches gilt für 
den freilich in erster Linie als patentsachverständig beigezogenen Experten T. , der 
anerkennt, sein Fachwissen und -können sei hier gleich Null. Eine sachgerechte 
Würdigung des Standes der Technik beruht aber auch dann, wenn es sich bei der 
Frage des Naheliegens letztlich um eine rechtliche Wertung handelt, auf einer 
tatsächlichen Grundlage und setzt daher Sachkunde voraus. Solche Sachkunde 
kommt zweifelsohne dem von der Beklagten mehrfach zu Unrecht abgelehnten Ex­
perten S. zu , wie dies anlässlich der mündlichen Befragung offenkundig wurde. S. 
stimmt mit dem Experten M. darin überein , dass der sogenannte Fachmann eine 
Person ist, die auf dem technischen Gebiet der Erfindung tätig, gut ausgebildet ist 
und über ein allgemeines technisches Grundwissen und spezielle Fachkenntnisse 
verfügt. Er mutet einem solchen Fachmann, einem Ingenieur und Maschinenbauer 
zu, dass dieser sich mit Wickeln und dem Antrieb von Wicklern in allgemeinster 
Form auseinandersetzt. Im Unterschied zu M. , der dem Fachmann nur Kenntnisse 
unterstellt, die diesem ohne eingehende Nachforschungen zugänglich sind, mutet er 
dem Fachmann ausserdem auch das gesamte Wissen aus Publikationen, Firmen­
und Fachzeitschriften, Fachbüchern und ausgeführten Konstruktionen zu. Seine ei­
genen Kenntnisse umschreibt er in gleicher Weise mit dem gesamten, ihm im Rah­
men der Begutachtung zugänglich gewordenen Wissen seit Anfang der fünfziger 
Jahre bis zum Anmeldetag. Damit bringt er ein Wissen in Anschlag, das über dem 
allgemeinen, durchschnittlichen Fachwissen liegt. Auch seine Schlussfolgerung ist 
daher mit Skepsis aufzunehmen. 

Ein weiteres Gutachten dürfte kaum zu einer einhelligeren Meinungsbildung bei­
tragen und erübrigt sich jedenfalls deshalb , weil die vorhandenen Gutachten dem 
übrigens mit technisch geschulten Richtern besetzten Gericht genügend Sachkunde 
vermitteln, um die Frage nach dem Naheliegen entscheiden zu können. Einzelne 
noch offene Fragen konnten bei der ergänzenden Befragung vor allem des Experten 
S. geklärt werden . 

6.3 Zunächst ist nunmehr festzustellen , worin die mit der patentgemässen Lehre 
erzielten Effekte bestehen. Feststeht das Aufwickeln des Schuppenstromes nach Art 
der Aufziehbewegung einer Uhrfeder. Dabei geht es nicht um eine Analogie mit 
einer biegesteifen Uhrfeder, wie die Gutachter S. und T. irrtümlich angenommen 
haben; davon und von Speicherung von Arbeit steht nichts in der Patentbeschrei-
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bung. Die Bildung des Wickels nach Art des Aufziehens einer Uhrfeder durch An­
treiben des Wickelkerns bewirkt vielmehr infolge der dadurch bedingten Tendenz 
zum Schliessen des Wickels eine Kompression desselben , und zwar nicht nur im 
Zentrum, sondern fortschreitend in die äusseren Schichten. Dadurch kann die Spira­
le geschlossen werden. - Wie erwähnt, ist der momentgesteuerte Antrieb des Wik­
keldorns nach Auffassung der Experten S. und T. notwendige, aber nicht hinreichen­
de Voraussetzung für den sogenannten NNE (Nachrutsch-Nachzieheffekt). S. und T. 
schliessen damit einen solchen Effekt bei der patentgemässen Lösung (nach ihrer In­
terpretation nach Anspruch I und 10) al s zufällige, j edoch nicht gesicherte Nebenwir­
kung ein. Die Beklagte meint mehr und anderes, ein Nachwickeln ohne NNE, das 
«zufolge Faltung luftiger und daher kompressibler Zeitungen zwangsläufig» auftritt, 
«wenn das Wickelgewicht gesteigert wird, bis der Wickel seine übliche Soll form ver­
liert und fortwährend gewalkt wird». Wie schon in der Patentbeschreibung macht sie 
auch im vorliegenden Verfahren geltend, dass die Wickelwindungen sich oben 
schlupffrei aufeinander abwälzen und dass der Wickelkern dank der fortlaufenden 
Lockerung im unteren Wickelsektor dennoch voreilen kann. In der Patentbeschrei­
bung verglich sie die s mit dem Abwälzen eines Ringes mit Innenverzahnung an 
einem rotierenden Zahnritzel. An anderer Stelle setzt sie den Uhrfedereffekt mit eben 
diesem Sekundärwicklungsvorgang gleich und meint, es sei bis anhin nicht erkannt 
worden, das s der Zentrumsantrieb das Nachwickeln «ohne NNE», nicht durch 
Nachrutschen in der Druckzone, sondern durch Abwälzen gestattet. Diese Tatsache 
sei nicht zu übersehen; selbst wenn sie unerklärbar wäre, so könne die Anweisung 
«Abwälzen», also kein Nachrutschen in der Druckzone, nicht in das Gegentei l ver­
kehrt und «das gewerblich nicht mehr verwertbare Ergebnis mit dem Gegenstand des 
Klagepatentes» gleichgesetzt werden. In der Schlussverhandlung hielt die Bek lagte 
unter Hinweis auf von ihr erstellte Zeichnungen und ein (ihr zurückgegebenes) Mo­
dell an ihrer Darstellung fest und beantragte, al lenfalls Versuche durchzuführen. Der 
Experte M. liess diese Frage in der mündlichen Befragung offen und erging sich in 
der allgemeinen Feststellung, die eine Bewegung sei mit der anderen verknüpft. 
Nach Auffassung des Fachexperten S. ist die Vorstellung der Beklagten eines Ab­
wälzens der einen Windung auf der anderen ohne eine relative Bewegung der Win­
dungen, und zwar auch im Scheitelpunkt der Rolle, physikalisch unhaltbar. In der Tat 
ist die Vorstellung der Beklagten nicht nachvoll ziehbar. Dort , wo der Wicke l im In­
neren durch das Auswalzen unter dem Gewicht locker wird, kann das Moment nicht 
übertragen werden. Ein Voreilen der inneren Windung gegenüber der äusseren ist 
auch nur über den ganzen Umlauf denkbar, oder die Schlaufe hängt weiterhin durch. 
Wenn wegen grossen Druckes und hoher Reibung im Scheitelpunkt der Trommel ein 
Nachrutschen des Bandes bzw. des Wickelgutes nicht möglich sein sollte, wie die 
Beklagte behauptet, dann kann eine Nachwicklung nicht stattfinden. Die von ihr vor­
gelegte Zeichnung täuscht: Wenn nach zwei Umdrehungen drei Windungen innen 
satt liegen , dann sind bei einem reinen Abwälzen in der gleichen Zeit, wenn kein 
Nachziehen-Nachrutschen stattfindet und keine Verwicklungen vorkommen, aussen 
herum gleich viele Windungen dazugekommen. Für diese Annahme bedarf es keines 
Experimentes. Das von der Beklagten beschworene Phänomen der gekrümmten Li ­
nie in den von ihr eingereichten Fotografien beweist nichts anderes, sondern erk lärt 
sich ohne weiteres aus dem Uhrfederaufzug - geometrisch weichen Punkte, die auf 
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einer Geraden durch das Zentrum liegen, bei Verdrehung mit wachsendem Radius 
nacheilend von dieser Geraden ab - und dem NNE. Ohne eine solche Relativbewe­
gung im Inneren des Wickels geschieht, wenn sich der Wickel einmal geschlossen 
hat, nichts. Hingegen stellt sich nach dem Gutachter S. ein (unkontrollierter) NNE 
ein. Die Kräfte dafür sind gross genug, und das Kunststoffband, das beim Einlauf auf 
grössten Zug beansprucht wird , hält den Zug auch aus (vgl. Experte S. , wonach 
schon ein Bandzug von 30 kg genügt, ein Wert unter der Reisskraft eines Kunststoff­
bandes). Ob es übrigens im Inneren des Wickels durch das Gewicht der Zeitungen zu 
einer Lockerung kommt, ist nicht gesichert, da hier die Anpresskraft durch die zahl­
reichen Windungen übereinander zunimmt und mit einer gewissen Verfestigung zu 
rechnen ist. Nach Auffassung des Gutachters S. kann auch die Einlaufspannung so 
hoch gewählt werden, dass der Wickel im Inneren nicht locker wird; dies wäre nach 
seiner Auffassung allemal das beste. Obgleich somit die von der Beklagten behaup­
tete Sekundärwicklung keinen Bestand hat , so ergibt sich aber vor allem bei einem 
momentgesteuerten direkten Antrieb in Verbindung mit dem Effekt aus der Uhr­
federaufzugsbewegung eine insgesamt günstige Wirkung für die Herstellung eines 
Zeitungswickels. 

Dazu kommt ein gewisser Stauerfolg beim Einlauf des unterschlächtig zugeführ­
ten Schuppenstromes dank der Anlage desselben mit den Kanten (dem Bund) der 
Zeitungen am Wickeldorn bzw. an der äussersten Wickellage. Es ist infolge der un­
terschiedlichen Geschwindigkeiten von Wickelmantel und äusserem Wickelband 
ein Stau der Zeitungen zu erwarten. Allerdings wäre auch zu erwarten, dass die 
nachfolgenden Zeitungen in gleichem Ausmasse zurückgestaut und dadurch eine 
Verdichtung des Schuppenstromes pro Flächeneinheit bzw. eine Gewichtszunahme 
verhindert würde . Der Gutachter S. stellte nichtsdestoweniger einen gewissen Stau­
erfolg fest, den er mit der Schlaffheit und Nachgiebigkeit des Wickelgutes erklärte. 
Dieser Stauerfolg, definiert als prozentuale Vergrösserung des Schuppenstromge­
wichtes pro Schuppenstromlängeneinheit, bewegt sich jedoch nach ebenso überzeu­
gender Darstellung des Fachexperten S. in nur geringen Grössenordnungen , die von 
den systembedingten Schwankungen des Schuppenstromgewichtes übertroffen 
werden. 

Die Beklagte berief sich im Verlaufe des Prozesses weiter auf die Erteilung des 
parallelen deutschen Patentes durch das deutsche Bundespatentgericht und die Be­
gründung dazu. Darin ist von einem zusätzlichen Synergieeffekt im Einlaufbereich 
des Wickels als Folge der Gesamtkombination die Rede . Durch die unterschlächtige 
Zufuhr der Schuppenformation müsse diese angehoben werden. Die dazu erforder­
liche Zugkraft könne bei einem Antrieb über den Wickeldorn nur über das Wickel­
band aufgebracht werden. Die die Schuppenformation zusammenpressende radiale 
Kraft steige in der Einlaufwindung bis zur Oberkante des Wickels (Scheitelpunkt) 
stetig an; dies wirke sich beim Einwickeln einer Schuppenformation von Zeitungen 
und Zeitschriften wesentlich aus. Die Begründung dafür ist nach dem Experten M. 
nicht verständlich; nach dem Gutachter S. ist sie falsch, das Ergebnis ist jedoch rich­
tig und die daraus gezogene Schlussfolgerung wiederum nicht haltbar. S. bestätigte 
anhand einer Skizze überzeugend, dass bei der patentgemässen Lösung die (radiale) 
Pressung durch das Wickelband, die sich aus den Anteilen vom Antrieb und vom 
Gewicht des Schuppenstromes zusammensetzt, vom Einlauf bis zum Scheitelpunkt 



283 

ansteigt. Man könne jedoch nicht sagen, dass dies für das Herauspressen der Luft 
günstig se i, da die Luft schon nach e iner Drehung des Wickels um 10 bi s 15 Grad, 
von der Einlaufstelle gemessen, allein durch den Druck pA herausgepress t se i. Den­
noch wirkt sich die patentgemässe Anordnung günstig aus: Der Schuppenstrom wird 
zumindest im Bandbereich flach gedrückt und diese plasti sche Deformierung durch 
den zunehmenden Druck vergrössert, bevor der Schuppenstrom den Scheite lpunkt 
überquert. Und auf dem weiteren Umlauf wird der Druck noch aufrecht erhalten. 
Auch sind die beim Einlauf gestauchten Zeitunge n nicht mehr so schlaff, dass sich 
der Anpressdruck nicht über den se itlichen Bandbereich hinaus auswirken könnte. 
Wenn schliesslich die Pressung beim Grösserwerden des Wickel s abnimmt, so 
kommt der Vergrösserung des Anpressdruckes im Einlaufbereich bis zum Scheitel­
punkt um so grössere Bedeutung zu. Eine Geringschätzung dieser Effekte im Ein­
laufbereich , die sich zum Teil aus einze lnen Massnahmen, zum Teil aus ihrem Zu­
sammenwirken ergeben, ist nicht angebracht. Diese Effekte machen zu einem we­
sentlichen Teil auch die Vorteile der patentgemässen Lösung gegenüber den vor­
bekannten Lösungen aus. 

6.4 Nach dem Gutachter M. konnte der Fachmann di e der patentgemässen Lö­
sung zugrunde li egende Aufgabe - die Schaffung e iner Einrichtung zum Stapeln von 
Druckprodukten wie Zeitungen und dergleichen in einem möglichst kompakten 
Wickel - der DE-PS 22 07 556 (Burda) entnehmen. Jedoch habe ihm weder diese 
Vorveröffentlichung noch eine andere vorbekannte Lehre für sich a llein oder ge­
samthaft betrachtet eine Anregung für di e patentgemässe Lösung gegeben. Die Vor­
richtung Burda dient tatsächlich dem gleichen Zweck. Rein äusserlich e rscheint die 
patentgemässe Lösung als eine Umkehrung der vorbekannten Lösung, indem die be­
druckten und gefalzten, ungewendet und geschuppt gelagerten Papierboge n der Auf­
bzw. Abwickeltrommel anstatt von oben (oberschlächtig) e infach von unten zuge­
führt werden. Diese Vorveröffentlichung enthält aber keinerl e i Andeutungen für eine 
Lösung, bei der dem Fachmann erkennbar eine Gesamtwirkung geze igt worden 
wäre, wie sie vorstehend dargelegt wurde. Da der Schuppenstrom der bekannten 
Ausführung beim Einlauf nach unten gezogen und erst im zwe iten Umlaufteil hoch­
gezogen wird, besteht kein Zusammenwirken der Presskräfte von Beg inn an; die 
negative Wirkung der Schwerkraft kann zwar durch einen höheren Bandzug ausge­
glichen werden; dies kann aber nicht der Entgegenhaltung entnommen werden. Die 
Zufuhr des Schuppenstromes mit nach vorn in Förderrichtung liegenden Kanten 
(Bund) der Zeitungen wirkt sich zudem bei der vorbekannten Lösung zumindest ten­
denzi e ll in Richtung eines Auseinanderziehens des Schuppenstromes und nicht einer 
Verdichtung desselben aus. Auch konstruktiv wei st die vorbekannte Lösung in e ine 
andere Richtung , indem das Wickelgut zwischen zwei Bändern, einem Auflageband 
und einem Wickelband, eingewickelt und aufgerollt wird ; überdies bestimmt der 
Wickeldornantrieb die Bändergeschwindigkeit (und nicht die Bandgeschwindigkeit 
die Wickelgeschwindigkeit). Gleichgültig ob sich bei der vorbekannten Lösung der 
NNE oder, wenn es das gäbe, e in Sekundärwicklungsvorgang ebenfall s einste llt , so 
vermittelte diese Vorveröffentlichung dem Fachmann sicher keine Anregungen für 
die patentgemässe Lösung. - Eine Zusammenschau der Lösung DE-PS 22 07 556 
(Burda) mit derjenigen gemäss der DE-OS 25 44 135 (Windmöller & Hölscher) führt 
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ebensowenig zu e ine m anderen Ergebnis. Da die Werkstücke, Säcke, Beutel und der­
g le ichen schon vor dem Einlauf in den Wickel gepresst werden und dann mittels 
e ines am Umfang des Wickel s reibschlüss ig angreifenden Wickelbandes aufge­
wicke lt werden, ergeben sich hinsichtlich Kompressibilität und plastischer Defor­
mierung ni cht vergleichbare Verhältnisse. 

Die Ex perten S. und T. gehen von der Lösung gemäss der DE-OS bzw. DE-PS 25 
44 135 (Windmöller & Hölscher) aus, die nach ihrer Auffassung der patentgemässen 
Lösung näher liegt. Sie meinen, jene Einrichtung nütze schon den Staueffekt zur Er­
höhung der Wickelkompaktheit in g le ichem Masse wie die patentgemässe Lösung 
aus. Die unterschiedli che Formulierung des Wickelgutes vermöge bezüglich der 
Wickelprobleme keinen Gattungsunterschied zu begründen , da (Papier)säcke mit un­
gefa lzten Bode npartien ledi g li ch a ls Beispiele für flache Werkstücke genannt seien 
und di e durch so lche Säcke gebildete Schuppenformation mit mindestens dem in 
Förderrich tun g liegenden Kantenbereich der Säcke am Wickeldorn bzw. an der zu­
letzt gew ickelten Lage zur Anlage komme. Dies letztere wird durch die Patentbe­
schreibung bestätigt; was übrigens in Figur 3 der Patentzeichnung wie gewendet aus­
sieht , dürften die sich überl appenden Bodenstücke der Säcke sein. Flache Werk­
stü cke wie Bogen oder Beutel können jedoch nicht einfach einem kompressiblen und 
plastisch deformierbaren Gut wie Zeitungen gleichgesetzt werden , zumal sich dort 
das Problem des Staueffektes wegen der Dünne des blattförmigen Gutes und der Vor­
pressung der Säcke kaum stellt. Sachlich fällt daher bestenfalls eine Übertragung des 
Zweckgedankens der vorbekannten Lösung auf die Aufwicklung e ines Zeitungs­
schuppenstromes in Betracht. Dies könnte allenfalls noch a ls naheliegend angenom­
men werden, obgleich ni cht e in fac h gesagt werden kann , di e Vorteilhaftigkeit der un­
terschlächtigen Zufuhr des Zeitungsschuppenstromes habe auf der Hand gelegen . 
Erst aus der Zusammenschau mit der DE-OS 21 07 482 (Schindlmayr) erhielt der 
Fachmann sodann die Anregung, den Wickeldorn über eine Rutschkupplung (direkt) 
anzutreiben. Indessen legte ihm nichts nahe , eine so zusammengesetzte Vorrichtung 
zwecks Zwischenspeicherung von Zeitungen zu konstruieren; denn nirgends wird 
das Zusammenwirken der unte rschlächtigen Zufuhr des Wickelbandes mit dem dar­
auf liegenden Schuppenstrom der Zeitungen mit der Kante nach vorn und dem (di­
rekten) Antrieb des Wickeldorns zu einem kompakten Wickel von Zeitungen zwecks 
Zwischenspeicherung, wie er durch die patentgemässe Lehre bewirkt wird, auch nur 
angedeutet. Diese Annahme erfährt e ine gewisse Bestäti gung dadurch , dass die vor­
bekannte Lösung mit dem Umfangsantrieb nach wie vor als dem Zentrumsantrieb 
ebenbürtig betrachtet wird , obgleich hier der Anpressdruck des Antriebsbandes nur 
im re lativ geringen Umschlingungsbereich wirkt und dann ganz nachlässt. Noch 
deutlicher wird dies, wenn man berücksichtigt, dass das Antriebsband bei der Lö­
sung Windmöller & Hölscher auch direkt am Wickelgut zur Anlage gebracht werden 
kann und dann die Wickelbandspannung erhaltbar bleibt . Für den Konstrukteur be­
stand daher kein Anlass, zwecks Erstellung eines Zeitungswickels auf den in kon­
struktiver Hinsicht eher komplizierten Zentrumsantrieb nach Art von Schindlmayr 
zurückzugreifen. Tatsächlich führte denn auch di e techni sche Entwicklung von der 
Lösung Schindlmayr weg zur oberschlächtigen Zufuhr des Schuppenstromes (Bur­
da) und von dort zur Lösung mit Umfangsantrieb, wobei hier aus nicht restlos klär­
baren Gründen das Wickelgut noch vorgepresst wurde. 
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Es ist somit letztlich nicht nur die Summe der einzelnen Wirkungen der patent­
gemässen Lösung, sondern vor allem das Zusammenwirken einzelner Merkmale zu 
einer Gesamtwirkung, wofür im Stand der Technik keine genügenden Anregungen 
zu erkennen sind. Mit Erklärungen, der Fachmann habe «möglicherweise» erkannt, 
dass bei der oberschlächtigen Zufuhr der Staueffekt wegfällt, er sei im vornherein 
von der Lösung Windmöller & Hölscher (DE-OS 25 44 135) ausgegangen, ist das 
Naheliegen nicht zu begründen. Dem Fachmann werden damit Schritte und Gedan­
kengänge unterstellt, die über das Zusammenfügen von bekannten Merkmalen mit 
für einen Zeitungswickel bekannten Einzelwirkungen hinausführen. 

6.5 Zu beachten ist noch die eingangs erwähnte Meinung des Fachexperten S., 
vom Fachmann habe ein breiteres und tieferes Fachwissen erwartet werden können, 
das darüber hinausgehe, was hier (als Stand der Technik) zur Diskussion stehe; die 
patentgemässe Lösung habe im freien Ermessen des Fachmannes gelegen. S. weist in 
diesem Zusammenhang konkret auf das PI.V-Getriebe hin und ist der Meinung, da­
durch sei dem Fachmann die patentgemässe Lösung nahegelegt worden; denn mit 
diesem Getriebe sei ein kompakter Wickel zu erreichen gewesen, bei dem die Locke­
rung der Windungen vermeidbar waren und dann , wenn sich Windungen noch ge­
lockert haben sollten, ein Nachspannen möglich wurde. Damit misst er zum einen 
dem Fachmann ein Wissen und Können zu, die ihn zur kundigeren Auswertung des 
Standes der Technik befähigte. Zum andern rückt er damit die patentgemässe Lösung 
in den Bereich des handwerklichen Könnens und der üblichen konstruktiven Tätig­
keit des Technikers. 

Das Gericht teilt diese Auffassung nicht. Zweifelsohne sind dem (hypothetischen) 
Fachmann ausser der Kenntnis des in den Prozess eingeführten und vorstehend be­
handelten einschlägigen Standes der Technik weitere Informationen und Kenntnisse 
zuzumuten, diese jedoch nur, soweit sie allgemein zugänglich sind; Fachwissen und 
Stand der Technik sind verschiedene Begriffe. S. verweist nur auf sämtliche ihm be­
kannt gewordenen Informationen über die Wickeltechnik und Konstruktionen, nennt 
diese aber nicht und legt diese mit Ausnahme des bekannten P.I. Y.-Wicklergetriebes 
nicht dar. Insbesondere kann nicht angenommen werden, dass Konstruktionen von 
gleichen oder ähnlichen Von-ichtungen bekannt waren; dies hätte von den Parteien 
ganz konkret behauptet und zum Beweis verstellt werden müssen. Wickeltechniken 
auf anderen Gebieten, wie dem Textilsektor, könnten zudem nicht einfach auf einen 
Zeitungswickel übertragen werden. Die blosse Möglichkeit des Konstrukteurs, zur 
patentgemässen Lösung zu gelangen, legt sodann nicht schon den Schluss nahe, die 
Kombination der patentgemässen Merkmale sei dem Konstrukteur ohne weiteres 
machbar gewesen. Daran ändert nichts, dass einzelne Effekte wie der Uhrfederauf­
zug in ihrer Wirkung und Ursache bekannt waren; das für einen grossen und schwe­
ren Zeitungswickel günstige Zusammenwirken war damit für einen Durchschnitts­
konstrukteur noch lange nicht einfach voraussehbar und kalkulierbar. Was zudem 
noch einmal den Staueffekt betrifft, so kommt es beim Einlauf des Wickelgutes auch 
auf anderen Gebieten ähnlich wie bei Burda (DE-OS 22 07 556) eher zum Verzug 
und nicht zum Stau. Selbst wenn dem Konstrukteur ein profundes Fachwissen und 
eine gewisse Gewandtheit zugebilligt werden, so bestehen ernsthafte Zweifel, die 
patentgemässe Lösung als blosse konstruktive Massnahme zu bezeichnen, zumal 
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se lbst di e Experten mit dieser Wicke ltechnik grosse Mühe bekundeten. Schliesslich 
ist auch auf den eher überraschenden Gesamtvorteil der patentgemässen Wickelvor­
ri chtung hin zuwei sen, dass der mit re lati v hoher Kaden z anfallende Schuppenstrom 
schnell und dicht auf einer Station aufgewickelt und der kompakt bleibende Wickel 
dann weggeschafft werden kan n. 

Nach welchen hergebrachten Rege ln die Vorrichtung hätte konstruiert werden 
können, ist nicht ersicht li ch. Das PI. Y.-Wicklergetriebe zum Regeln der Wickelwel­
lendrehzah l entsprechend der Durchrnesserveränderung, das in der Tex tiltechnik be­
kannt war, ste llte wohl e in Mittel dar, auf das der Konstrukteur bei der Erfü llung se i­
ner Aufgabe nach Bedarf greifen konnte. Daraus fol gte aber keineswegs zwangsläu­
fig die Gesamtkombination der patentgemässen Lösung und nicht e inmal zwingend, 
zwecks Speicherung eines Zeitungswickels auf einen Zentrumsantrieb umzustellen. 
Die G ründe für den patentgemässen Wickel liegen objektiv in der Anordnung der 
Schuppenfo rmation , der untersch lächti gen Zufuhr und dem Zentrumsantrieb , dessen 
günstige Auswirkung für das Aufwickeln des Schuppenstromes erst e rkannt werden 
musste. Gleichgü ltig ob der Erfind er dies gesehen hat, so ist die patentgemässe 
Lösung weit mehr geg lückt, a ls fac htechni sch konstruiert. 

In jedem Fall kann bei di esem Ergebn is nicht angenommen werden, die patent­
gemässe Lös un g sei dem Fachmann durch den Stand der Technik zweife lsfrei nahe­
ge legt gewese n. 

Somit ist di e Patentnichti gke itsklage abzuweisen. Auf di e Frage der Rechtsbe­
ständi gke it der Unteransprüche ist bei di esem Ergebnis nicht mehr e inzugehen. 

7. . .. Gemäss ständiger Rechtsprechung des Handelsgeri chtes hat sodann die 
un ter liegende Partei der obsiegenden die Kosten des Patentanwaltes zu ersetzen , so­
weit dessen Bemühunge n notwendig oder zweckdienli ch und angemessen waren 
(ZR 77 Nr. 48) . Dabe i soll aber die unterliegende Parte i nicht mit Kosten belastet 
werden, die sich gesamthaft betrachtet nach objektiven Gesichtspunkten nicht mehr 
rechtfe rti gen liessen. Aus se iner Honorarnote ist übri gens ersichtlich , dass sich seine 
Tätigke it auf die rechtliche Beratung e rstreckte und nicht auf di e patenttechnische 
Seite beschränkte; dies ist zwar ni cht unzulässig, doch können di e Kosten dafür nicht 
auf die Gegenparte i überwäl zt werden. Da eine genaue Berechnung nicht möglich 
ist, ist die zusätzliche Entschädigung für den Patentanwalt nach Recht und Billigkeit 
auf 70'000 Franken fe stzusetzen. 
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Art. J Abs. 2, Art. 51 Abs. !, 2 und 3, Art. 66 lit. a, Art. 142 Abs. 2 fit. c PatG 

Art. 50 Abs. 2, Art. 5 J aPatG 

Art. 5 J Abs. J fit. c, Art. 55 fit. c, Art. 63 Abs. 2, Art. 67 Ziff. f OG 

Art. 69 Abs. !, 164 Abs. l EPUe 

- «ROHRSCHELLE» 

- Einschränkung des Hauplanspruchs (HG ZH !!/. /.) 
- Obwohl alle Klageelemente des Klagepatents im Stand der Technik einzeln 

vorbekannl sind, kann das gezielte Zusammenwirken dieser einzelnen Ele­
mente den Rahmen dessen übersteigen, was der durchschnitllich ausgebildete 
Fachmann bei Kenntnis des lnhalls aller Entgegenhaltungen, sowie seiner 
normalen Berufskenntnisse und der Anwendung des Berufskönnens vorzukeh­
ren in der Lage ist. (HG ZH JIJ. 3.6.). 

- Bei blass einredeweise gellend gemachter Nich1igkeit des Patentes überpri/ft 
das Gericht den Bestand des Patentes nur vorfrageweise, ohne im Urteil die 
Teilnichligkeit des Patentesfeststellen zu können ( HG ZH III. 4.2.). 

- Eine Patentverletzung ist dann gegeben, wenn die e1jinderische Lehre unmit­
telbar verwendet wird, um den vom Erfinder angestrebten Erfolg zu erreichen 
( HG ZH IV.6.). In concreto bejaht. 

- Zulässigkeit der Berufung eines Teilurteils ans Bundesgericht ist dann gege­
ben, wenn die Begehren, über die enlschieden worden ist, zum Gegenstand 
eines besonderen Prozesses hätten gemacht werden können und deren Beur­
teilung für den Entscheid über die verbleibenden Begehren präjudiziell ist 
(BGE Ziff !.). 

- Gemäss Rechtsprechung des Bundesgericht reicht es zur Erfüllung der Ver­
pflichtung kantonaler Gerichte gemäss OG Art. 51 Abs. I lit. c aus, wenn die 
Ausführungen der sachkundigen Richter im Urteil wiedergegeben sind ( BGE 
Zijf 2.b.). 

- Von gerichtlichen Experten ausländischer Gerichte erstattete Gutachten wer­
den nur als Parteibehauptungen bewertet ( BGE Ziff. 2.c.). 

- Bei der Auslegung des Schutzbereichs eines Patentes ist davon auszugehen, 
was den Patentansprüchen nach dem Vertrauensgrundsatz unler Mitberück­
sichtigung von Beschreibung und Zeichnungen als fachtechnische Wissens­
und Willenserklärung entnommen werden kann. Im Zweifel.sfall hat die Ausle­
gung zu Ungunsten des Patentinhabers auszufallen ( BGE Ziff 4.c.). 

- Wirkungsweisen, die für den Fachmann aufgrund der offenbarten Lösung auf 
der Hand liegen, brauchen in einer Patentschrift nicht berücksichtigt zu wer­
den (BGE Ziff. 5.b.) 

- Eine Nachahmung liegt nur dann vor, wenn die beanstandete Ausführungs­
form am patentierten Erfindungsgedanken teilnimm.! und ihrerseits den Erfin­
dungsbegriff e1jüll1. Geht diese Form nichl über die Bereicherung hinaus, die 
bei Anwendung durchschnittlichen Fachkönnens möglich ist, gehört sie in den 
Bereich desji·eien Standes der Technik (BGE Ziff 6.b.). 

- Limitation de La revendication principale (TC ZH c.111. I ). 
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- Meme si, pris isolement, tous !es elements du brevet etaient connus, leur com ­
binaison peut sortir du cadre de l'etat de la technique, ce que / 'homme du 
metier disposant d'une formation moyenne est en mesure de determiner en se 
fondant sur sa connaissance des anteriorites et grace a ses capacites profes­
sionnelles (TC ZH c. Ill 3.6). 

- Lorsque le defendeurfait valoir la nullite du brevet uniquement par voie d'ex­
ception, la juridiction examine seulement ä titre prejudiciel la validite du 
brevet, sans pouvoir constater dans le jugement La nullite partielle du brevet 
(TC ZH c.111.4.2). 
ll y a violation du brevet lorsque son enseignement est utilise de far.;on imme­
diate pour a/teindre le resullat recherche par l 'inventeur (TC ZH c.lV6) . Ad­
mise in concreto. 
Le recours en reforme au tribunal federa l contre un jugement sur partie est 
ouvert lorsque /es conclusions sur lesquelles il a ete statue auraient ä elles 
seules pufaire l 'objel d'un proces et /orsque La decision attaquee a un carac­
tere pr~judiciel par rapport aux conclusions sur lesquelles La juridiction de 
premiere instance devra encore se prononcer (TF cons. I ). 

- Selon la jurisprudence du tribunal jederal, la dec ision cantona/e satisfait ä 
l'arlicle 5/ al. I lettre c OJF lorsque /es arguments des juges possedant des 
connaissances speciales y figurent (TF cons. 2.b ). 

- Des expertises emanant d 'experls judiciaires mais nommes par des juridic­
tions etrangeres 0111 seulement va/eur d' allegations des parties (TF cons. 2.c). 

- Pour de1erminer l'aire de protection d'un brevel, ilfaut partir de ce qu 'on 
peut 1irer des revendications, selon le principe de la confi.ance, en prenant en 
consideralion la descriplion e/ !es croquis en tant qu 'expose scienlifique et 
declaration de volonte. Dans le doute, /'interpretation doit s'effectuer en 
defaveur du titulaire du brevet (TF cons. 4.c). 

- Dans un brevet, il n'y a pas lieu de prendre en consideralion des modes d'ac­
lion qui, en se fondant sur ce qui es/ divulgue, apparaissent evidents a l 'hom­
me du metier (TF cons. 5.b). 

- ll y a imitation seulement lorsque La realisation litigieuse decoule de l 'idee in­
ventive faisant l'objet du brevet et concretise elle aussi l'invention. Si cette 
realisation ne va pas au-delä de l 'apport d'un savoir professionnel moyen, ei­
le appartient a l'etat de La technique et es/ librement accessible (TF cons. 6.b). 

HGer des Kantons Zürich, Urteil vom 22. Februar 1990 und BGE vom 31 . Okto­
ber 1990. 

Rechtsbegehren vor dem Handelsgericht des Kantons Zürich 

1. Es sei der Beklagten - unter Androhung der gerichtlichen Bestrafung ihrer Or­
gane gemäss Art. 292 StGB mit Haft oder Busse im Widerhandlungsfall e - ge­
richtlich zu verbieten, weiterhin aus Kunststoff gefertigte Rohrsehellen anzu­
bieten , zu verkaufen oder sonstwie in Verkehr zu bringen, welche wie die von 
der Beklagten al s «MDM-Dübel schelle VKS» bezeichneten Rohrsehellen aus 
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zwei an einem Befestigungsteil angebrachten , in Schliessstellung miteinander 
lösbar verbundenen Bridensegmenten bestehen, welche Bridensegmente je 
mittels eines zwischen ihren Endabschnitten angreifenden Scharniers am Befe­
stigungsteil verankert sind und an ihren dem Befestigungsteil abgewandten En­
den miteinander zusammenwirkende Teile eines Verschlusses aufweisen. 

2. Die Beklagte sei zu verurteilen , der Klägerin den Betrag zu zahlen, der auf­
grund des Beweisverfahrens über den Umfang der patentverletzenden Tätigkeit 
zu ermitteln und durch richterliches Ermessen festzusetzen ist und dem höhe­
ren Betrag entspricht, der als Schaden der Klägerin bzw. Gewinn der Beklagten 
ermittelt wird nebst Zins zu 5% seit Klageeinleitung. 

3. Es sei die gerichtliche Zerstörung der Vorräte der Beklagten an MDM-Dübel ­
schellen VKS namentlich der diesbezüglichen Werbematerialien anzuordnen.» 

Das Handelsgericht zieht in Erwägung 

/. 

Am 25. Mai 1987 reichte die Klägerin Weisung und Klageschrift mit dem oben­
stehenden Rechtsbegehren ein. Nach Eingang der Klageantwortschrift vom 26. Au­
gust 1987 fand am 23. Februar 1988 eine Referentenaudienz statt, die keine Einigung 
brachte . Die Rep likschrift ging am 1. Juli 1988 ein. Mit Beschluss vom 9. September 
1988 wies das Gericht ein Protokollberichtigungsbegehren der Beklagten weitge­
hend ab. Die Beklagte reichte ihre Duplikschrift am 8. November 1988 ein. Zu Neue­
rungen in der Duplik nahm die Klägerin mit Eingabe vom 6. Dezember 1988 Stel­
lung. Mit Eingabe vom 8. Dezember 1988 stellte die Klägerin das Gesuch um Erlass 
vorsorglicher Massnahmen. Nachdem die Beklagte am 13. Februar 1989 dazu Ste l­
lung genommen hatte, wies das Gericht das vorsorgliche Massnahmebegehren mit 
Beschluss vom 19. April 1989 ab. In der Zwischenzeit hatte die Beklagte verschie­
dene neue Urkunden eingereicht, wozu die Klägerin mit Eingabe vom 7. Juni 1989 
Stellung nahm. 

//. 

Die Klägerin ist Inhaberin des schweizerischen Patentes 598'528. Sie macht gel­
tend, die Beklagte verletze mit ihren «MDM-Rohrschellen VKS» dieses Patent. Die 
Beklagte bestreitet die Patentverletzung und macht einredeweise die Nichtigkeit des 
Patentes geltend. 

III. 

1.1. Die Beklagte macht ge ltend, das Patent 598'528 der Klägerin sei nichtig. Sie 
behauptet zunächst, die in der Beschreibung erläuterte Aufgabe - nämlich die Bri ­
densegmente beim Einführen des zu befestigenden Rohres automatisch in eine 
Schliessstellung zu bringen, wobei der Versch luss leicht geschlossen werden könne -
werde vom Patentanspruch nicht erfasst und gehe weit über dessen Wortlaut hinaus. 
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1.2. Der Hauptanspruch des Patentes laute t: «Rohrsehel le mit zwei an e inem Be­
festigungstei l angebrach ten, in Sch li essste llung miteinander lösbar verbundenen Bri­
densegmenten, dad urch geken nze ichnet, dass die Bridensegmente je mittels eines 
zwischen den Endabschnitle n angrei rende n Scharni ers am Befcstigun gstei I veran­
kert sind und an ihren dem Befest igungste il abgewandten Enden mite inander zusam­
menwirkende Teile eines Verschlusses aufweisen» (CH 598'528, Spalte 3). 

1.3. Aus dem Patentanspruch sowie den Unteransprüchen ergi bt sich, dass folgen­
de Aufgabe ge löst werden sollte : Eine Rohrsehelle se i so zu konstruieren, dass sie sich 
beim Einlegen des zu befestigenden Rohres automatisch schli esst und g le ichzeiti g 
ei nen festen Halt garan ti ert. Diese Aufgabenstellung deckt sich weitgehend mit der in 
der Beschreibung und auch von der Bek lagten in der Klageantwortschrift übernom­
menen Aufgabenste llung (CH 598'528, Spalte 1, Zeilen 10- 25): Gemäss le tzte rer so ll 
«di e Aufgabe gelöst werden. die Segmente beim Ei nführen des zu befesti genden Roh­
res automatisch in eine Schli essstellung zu bringen , wobei der Verschl uss leicht ge­
schlossen werden kann. In e iner bevorzugten Ausführung wie sie in der Folge in der 
Patenschri ft beschrieben und durch Zeichnungen erläutert wird, soll die Rohrsehelle 
mi t e inem als Schnappverschluss ausgeb ildeten Verschluss versehen se in, so dass auf 
e iner entsprechenden Ausbildung des Schnappverschlusses das Schli essen desselben 
e inzig durch Aus übung eines in Ric htung auf den Befesti gungste il gerichteten 
Druckes oder Sch lages auf das Rohr bewe rk stelligt werden kann ». 

1.4. Der Hauptpatentanspruch ist bezüg li ch der Defin ition des Verschlusses zu 
we it gefass t. Denn die beschriebene Aufgabe, das automatische Schliessen de r Rohr­
sche ll e al le in d urch Druck auf das e inzulegende Rohr zu bewirken, kann nicht mit ir­
ge ndeinem Verschluss erreicht werden. N ur bestimmte Ausführun gsarten des Ver­
schlusses, so der in Unteranspruch I beschriebene Schnappverschluss, bewirken das 
automati sche Schliessen und Verriege ln der beiden Bridensegmente ohne zusätzli­
che n Ha ndgri ff. Demgegenü ber si nd a ll e diejenigen Verschlusstypen, welche mit e i­
nem zusätzli chen Handgriff verriege lt werden müssen, ni cht dazu gee ignet, die im 
Patent beschriebene Au fgabe zu e rfüll en. Der Hauptanspruch ist deshalb e inzu­
schränken und mit Unteranspruch 1, welcher a ls zusätz li ches kennzeichnendes 
Merkm al e inen Schnappverschluss verl angt, zu kombinieren. 

Bezüglich der Art des Versch lusses ist auch hervorzuheben, dass der im Patentan­
spruch beschriebene Verschluss fo rmschlüssig sein muss, da gemäss dem ken nzeich­
nenden Teil des Patentanspruches die dem Befestigungsteil abgewandten Enden mit­
e inander a ls Verschluss zusammenwirken müssen. Dadurch unterscheidet s ich das 
Klagepatent von all jenen Entgegenha ltunge n, be i we lchen de r Versch luss kraft­
schlüss ig ist. Der angestrebte fes te Ha lt und die Verriege lung der Rohrse he lle wird 
nur mit e inem formschlüss igen Versc hlu ss genügend erre icht, ni cht aber mit einem 
kraftschlüssigen, da e in solcher sich be i e inem entsprechenden Z ug auf das einge­
legte Rohr wieder öffnen könnte, weshalb damit di e angestrebte Aufgabe, nämlich 
der feste Halt des Rohres, ni cht gelöst wird. 

1.5. Indem gemäss de m e ingeschränkten Patentanspruch al s zusätz liches kenn­
zeichnendes Merkmal e in Schnappverschluss vorhanden sein muss, w ird damit 
g le ic hze itig auch e in gewisses e last isches Element defini ert. Denn das Funktionieren 
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eines Schnappverschlusses bedingt per definitionem eine gewisse Elastizität der Ver­
schlussteile. Es ist für das Funktionieren eines Schnappverschlusses Voraussetzung, 
dass die Verschlussteile infolge der Elastizität des Materials über die Endlage hin­
ausgebracht werden können und das gegenseitige Einhaken der den Verschluss bi 1-
denden Teile beim Zurückfedern derselben erfolgt. 

Dieser Meinung war auch der vom Handelsgericht des Kantons Aargau im Pro­
zess zwischen der Klägerin und einer Firma Schreiber ernannte Gerichtsgutachter, 
indem er ausführte: «Einmal setzt natürlich das Funktionieren eines Schnappver­
schlusses ein Federelement voraus». 

Eine von Hoechst herausgegebene technische Schrift zum Thema Schnappverbin­
dungen definiert in der Einleitung Schnappverbindungen als «formschlüssige Ver­
bindungen mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. Kennzeichnend für alle ist, 
dass an einem Verbindungspartner ein vorstehender Wulst, eine Verdickung, einzel­
ne Noppen oder Haken ausgebildet sind, die in eine entsprechende Vertiefung, Aus­
sparung oder Hinterschneidung des anderen Verbindungspartners einrasten. 
Während des Fügevorganges werden die Teile elastisch verformt» (Technische 
Kunststoffe, Berechnen Gestalten Anwenden , B.3.1. Berechnen von Schnappverbin­
dungen mit Kunststoffteilen , Hoechst Aktiengesellschaft, 2. Aufl., Juli 1979, S. 3). 
Dieser Definition ist nichts beizufügen. Klar ist auch , dass der in Unteranspruch 1 
definierte «Schnappverschluss» als Unterbegriff vom umfassenderen Begriff 
«Schnappverbindung» erfasst wird. 

1.6. Es ist deshalb nicht notwendig , dem Patentanspruch weitere kenn zeichnende 
Merkmale bezüglich des zu ·1erwendenden Materials und der Elastizität (vgl. Unter­
ansprüche 4 und 5) beizufügen. Denn das notwendige elastische Element wurde be­
reits durch die Einführung des Begriffes Schnappverschluss hinzugefügt. Damit ist 
im folgenden davon auszugehen , dass die Kombination des Hauptanspruches mit 
Unteranspruch I eine Konstruktion beschreibt, welche in der Lage ist, die gestellte 
Aufgabe zu lösen. 

2. Im Zusammenhang mit der Frage der Formulierung des Patentanspruches 
macht die Beklagte auch geltend, gemäss dem Ausgang des Einspruchsverfahrens 
gegen das parallele deutsche Patent der Klägerin sei das Erfinderische am Patent die 
Durchdrückbarkeit des Rohres über die Sollage hinaus. Diese Durchdrückbarkeit sei 
im Schweizer Patent nicht einmal angedeutet, sondern fehle vollständig. 

Die Kombination des Hauptanspruches mit Unteranspruch I enthält aber alle not­
wendigen Konstruktionselemente, um die gestellte Aufgabe, das automatische 
Schliessen einer formschlüssigen Rohrsehelle allein durch den Druck auf das einzu­
legende Rohr, zu lösen. Wie oben dargelegt, bedingt ein Schnappverschluss definiti­
onsgemäss ein elastisches Element, so dass es nicht notwendig ist, die Durchdrück­
barkeit des Rohres über die Sollage hinaus als zusätzliches kennzeichnendes Merk­
mal dem Patentanspruch beizufügen. 

3.1. Die Beklagte macht weiter geltend, die Lehre des Patentes ergebe sich in 
naheliegender Weise aus dem Stand der Technik, insbesondere aus den DE-GM 
7 334 806, DE-GM 7 222 885 und DE-OS 2 231 918. Im folgenden ist deshalb zu 
untersuchen, ob der durch Unteranspruch 1 eingeschränkte Patentanspruch diesem 
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Einwand der Patentnichtigkeit standhält. Im Rahmen dieser Erwägungen ist auch auf 
die zahlre ichen von den Parteien eingereichten Gutachten einzugehen, zu we lchen 
d ie Parteien ausnahmslos im Rahmen des Hauptverfahrens bereits Ste llung nehmen 
konnten. 

3 .2 . Der durch den Unteranspruch I eingeschränkte Patentanspruch weist folgen­
de Merkmale auf, wobei die Merkmale des Oberbegriffs mit O und diejenigen des 
kennzeichnenden Teiles mit K bezeichnet sind : 

01 Die Rohrsehelle weist zwei Bridensegmente auf. 
02 Die Bridensegmente sind an einem Befestigungstei l angebracht. 
03 Die Bridensegmentc sind in Schliessstellung lösbar miteinander verbunden. 
KI Die Bridensegmente sind je mitte ls eines zwischen ihren Endabschnitten an ­

grci fenden Scharniers am Befestigungsteil verankert. 
Kc Die Bridensegmcnte weisen an ihren dem Befestigungsteil abgewandten Enden 

miteinander zusammenwirkende Teile eines Verschlusses auf. 
K, Der betreffende Verschluss ist als Schnappverschluss ausgebildet. 

3.3. Zunächst ist ein Vergleich zwischen dem eingeschränkten Patentanspruch 
und der DE-OS 2 231 9 18 anzustellen . Diese Vorveröffentlichung erfasst verschie­
denste Konstruktionsarten vc.,n Rohrsehe llen. Insbesondere macht die Bek lagte dabei 
ge ltend, bei der Konstruktion gemä~s den Figuren I bis 6 werde ebenfall s - wie beim 
Klagepaten t - eine feste Verriegelung durch die Schnappclemente 9 e rre icht, wobei 
lediglich die Verschlussteile ande rs angeordnet seien a ls beim Klagepatent. 

Die Bek lagte übersieht indessen, dass diese in DE-OS 2 23 1 918 dargelegte Kon­
struktion lediglich e inen kraftschlüssigen und nicht einen formsch lüssigen Ver­
schluss beschreibt. Gemäss der Ansicht des Bundespatentgerichtes im Beschluss 
vom 2. August 1985, welche überzeugt und welcher sich das hiesige Gericht an­
schliesst, weisen bei der Ausführungsform gemäss den Figuren 1 bis 6 «d ie Briden­
segmentc warzenartigc Erhebungen auf, die in eingerückter Lage des Rohres das 
Sehellenteil federnd hintergre ifen und damit eine zusätz liche Klemmwirkung gegen 
das Herausziehen des Rohres aus der Schelle bewirken . Eine ein un(be)absichtigtes 
Herausreissen des Rohres verh indernde S icherung der Bridensegmentc ist, ... , hier­
durch aber nicht geschaffen , denn diese Schnappverbindung ist ni cht formsch lüssig 
im Sinne e iner hakenarti gen Verriege lung.» Damit ist mit dem Bundespatentgericht 
davon auszugehen, dass diese Entgege nha ltung für sich all e in keine Anregung geben 
konnte, den Verschluss im Sinne der Lehre des Patentes fo rmschlüssig zu konstru­
ieren. Dieser Auffassung war auch der gerichtliche Gutachter am Handelsgericht des 
Kantons Aargau. 

Eine weitere Konstruktionsart gemäss dieser Entgegen haltung (Figuren 7 bis 12) 
ist ebenfalls kraftschlüssig konstruiert; schliess lich sind zwar die in Figuren 13 bi s 
22 beschriebenen Rohrse hellen formschlüssig, werden aber nicht allein durch den 
Druck des einzulegenden Rohres in Schliessstellung gebracht, sondern müssen mit 
einem zusätzlichen Handgriff verriege lt werden . A uch durch di ese Konstruktionsart 
wurde das Klagepatent deshalb nicht nahegelegt. 

3.4. Der Verg le ich zwischen dem Patent und dem DE-GM 7 334 806 ze igt, dass 
durch diese Vorveröffentlichung zwar das Prinzip des e lastischen Kunststoffmate-
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rials und des formschlüssigen Schnappverschlusses vorweggenommen sind (An­
spruch 1 ). Eine Anregung für die im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs an­
gegebene Sehellenausbildung, d.h. die Verankerung von zwei Bridensegmenten mit­
tels eines zwischen den Endabschnitten angreifenden Scharniers (Merkmal K 1 ), 
konnte aber diese Entgegenhaltung nicht geben. Dies ist auch die Auffassung des 
Bundespatentgerichtes im Beschluss vom 2. August 1985. 

3.5 . Alle anderen von der Beklagten aufgeführten Entgegenhaltungen sind kon­
struktiv noch weiter vom Gegenstand des Patentes entfernt und vermochten diesen 
nicht nahezulegen : Beim DE-GM 7 222 855 ist die Halterung des eingelegten Stab­
körpers rein kraftschlüssig, und es_ ist keine Anregung gegeben, den Verschluss wie 
im Klagepatent formschlüssig zu konstruieren. Die US-PS 3 066 903 zeigt zwar 
einen hakenartigen Versch luss, ist aber konstruktiv sehr weit vom Klagepaten t ent­
fernt. Dasselbe gilt auch für die US-PS 3 516 631. Hier ist auf die Ausführungen zum 
DE-GM 7 334 806 zu verweisen (vorne Ziff. 3.4.), diese beiden Entgegenhaltungen 
zeigen eine grosse Ähnlichkeit. Jedenfalls wird auch durch die US-PS 3 516 631 die 
in den kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspruches beschriebene Konstrukti­
onsart nicht nahegelegt. Die beiden Entgegenhaltungen DE-AS 1 274 464 und DE­
OS 1 817 814 bezeichnen federnde Kunststoffgelenke , also lediglich e in einzelnes 
Element des Patentanspruches. Allein aus diesen Vorveröffentlichungen wurde die 
Konstruktion gemäss Klagepatent nicht nahegelegt. Ebensowenig wurde sie durch 
die DE-OS 1 966 378 nahegelegt, welche eine rein kraftschlüssige Kunststoff­
klemmvorrichtung beschreibt. 

3.6. Es ist schliesslich zu untersuchen, ob dem Fachmann, ausgehend vom näch­
sten Stand der Technik aufgrund der anderen Vorveröffentlichungen die Konstrukti­
on einer Rohrsehelle gemäss Klagepatent nahegelegt wurde, ob nach den Kriterien 
des alten Patentgesetzes, welches hier noch anwendbar ist, das Klagepatent Erfin­
dungshöhe aufweist. 

Hier ist den überzeugenden Ausführungen des Gutachtens aus dem Kanton Aar­
gau zu folgen. Der Gutachter (welcher jenes Gutachten für das Handelsgericht Aar­
au zur Frage der Nichtigkeit des Klagepatentes erstattete) - und mit ihm das Gericht, 
wie oben erörtert - gehen davon aus, dass keine der Entgegenhaltungen einen Stand 
der Technik definiert, gegenüber welchem der Gegenstand des Klagepatentes nicht 
neu wäre bzw. vorweggenommen würde. Da keine der Vorveröffentlichungen alle 
Elemente des Oberbegriffes enthält, geht der Gutachter von einer fiktiven Rohr­
schelle aus, welche der Definition des Oberbegriffes des Patentanspruches entspre­
chen würde. Er erörtert dann eingehend, ob von dieser fiktiven Rohrsehelle aus dem 
Fachmann aufgrund der Entgegenhaltungen die Lösung der gestellten Aufgabe nahe 
gelegen hat, bzw. ob das Klagepatent gegenüber den Vorveröffentlichungen Erfin­
dungshöhe aufweist. 

Damit geht der Gutachter von einem Oberbegriff aus, der nicht ausschliesslich 
Merkmale des nächstliegenden Standes der Technik enthält. Doch selbst wenn man 
mit dem Gutachter von der Vorbekanntheit aller Merkmale des Oberbegriffes aus­
geht, ist das Ergebnis eindeutig. Dazu sind folgende Überlegungen massgebend: 
Aufgrund des DE-GM 7 222 855 Figur 3 ist vorbekannt, dass die Bridensegmente 
zwischen ihren Enden schwenkbar gelagert werden, so dass durch Druck auf die 
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unteren Teil e der Bridensegmente deren fre ie Enden e inander genähert werden. Da­
mit aber war die Lösung der gestellten Aufgabe noch ni cht erreicht, da dazu di e Be­
wegun g so gross zu se in hat, dass di e Verschlusselemente zusammenwirken können. 
Ein solches automati sches Schliessen war aber nur bei Rohrsehellen bekannt, di e ei ­
ne kraft schlüssige Halterun g vorsahen, wie beispiel sweise in der DE-OS 2 23 1 9 18, 
Figuren I bis 6. 

Es ist denn auch beze ichnend , dass in dieser g le ichen Vorveröffentli chung auch 
e ine formschlü ssige Vari ante e iner Rohrsehe lle dargestellt wird (Figuren 13 bis 22), 
ohne dass dafür di e Idee des «automat ischen Verschlusses» aufkam. 

Erfin dun gsgemäss schl ägt nun di e Kl ägerin zur Erre ichung der geste llten Aufga­
be vor, e inen Schnappve rschluss und e las ti sches Kunststoffmateri a l zu wählen. Ein 
Schnappverschluss wurde auf dem Gebiet der Rohrsehe ll en schon im DE-GM 7 334 
806 vorgesc hl agen. D ieser musste aber «von Hand» geschlossen werden, fo rderte al­
so e inen zusätz li chen Arbeitsgang. 

Alle Elemente des Kl agepatentes waren a lso e inze ln vorbekannt. Das gezie lte Zu­
sammenwi rke n diese r e inze lnen Elemen te aber, we lches erst das automati sche 
Schliessen der Rohrsehell e alle in durch Druck auf das e inzulegende Rohr und zudem 
di e form schlüssige Umkl ammerun g gewährl e istete, überstieg den Rahmen dessen , 
was der durchschnittli ch ausgebildete Fachmann bei Kenntni s des Inhaltes aller Ent­
gegenhaltungen sowie seiner normalen Beru fs kenntni sse und der Anwendung des 
Berufskönnens vorzu kehren in der Lage war. Dieses Ergebni s des Gutachters ist 
überzeugend, und das Gericht schli esst sich de m an. 

4. 1. Es ist deshalb davon auszugehen, dass der Hauptpatentanspruch zwa r einzu­
schränken ist. Dagegen stellt di e Kombinati on des Hauptanspruches mit Unteran­
spruch I e ine patentwürdi ge Erfindung dar, d ie neu und im Lichte a ll er Entgegenhal­
tungen erfinderi sch ist. 

4.2. Die Bekl agte hat di e Nichtigkeit des Patentes ledi g li ch einredeweise ge ltend 
gemacht. Wegen der ausschli esslichen Verte idigungsfunktion einer solchen E inwen­
dun g gege n di e Verl etzungs kl age hat das Geri cht den Bestand des Patentes nur vor­
frageweise zu überprüfen und kann ni cht im Urteil die Teilnichti gkeit des Patentes 
feststelle n und das Patent in der vorgenannte n Wei se einschränken, wie Art. 27 PatG 
vorsieht (vg l. Trailer, Immateri a lgüte rrecht II , S. 968; Blum/ Pedrazzini , Das schwei­
zeri sche Patentrecht, Band II , Anm 28a zu Art. 26). 

IV 

1. Für di e Verletzungsfrage ist davon auszugehen, dass der durch Z usammenle­
gung mit Unteranspruch l e ingeschränkte Patentanspruch Bestand hätte, und deshalb 
zu prüfe n, ob di e Rohrsehell en der Bekl agten diesen e ingeschränkten Patentanspruch 
verl etzen. Fall s dies zu bejahen ist, ist di e Klage im Grundsatz gutzuheissen. 

2 . Der e ingeschränkte Patentanspruch hat fol gende Merkm ale: 
01 Die Rohrsehelle weist zwei Bridensegmente auf. 
02 Die Bridensegmente sind an e inem Befesti gungsteil angebracht. 
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03 Die Briden segmente sind in Schli essstel lung lösbar miteinander verbunden. 
KI Die Bridensegmente sind je mittels eines zwischen ihren Endabschnitten an­

greifenden Scharni ers am Befestigungstei I verankert. 
K2 Die Bridensegmente weisen an ihren dem Befestigungsteil abgewandten Enden 

mite inander zusammenwirkende Tei le eines Verschlusses auf. 
K3 Der betreffende Verschluss ist als Schnappverschluss ausgebildet. 

3. Die VKS-Rohrschellen der Beklagten (vgl. die e ingereichten Exemplare) wei­
sen alle Merkm ale des Patentes auf, sofern man den mit dem Dübel verse henen Teil 
als Befesti gungstei l bezeichnet. Die Beklagte hält dem entgegen, dass ihre Rohr­
schelle nicht zwe i, sondern drei Bridensegmente aufweise, sie werde deshalb vom 
Patent nicht erfasst. Sie bezeichnet den Befestigungsteil als drittes Bridensegment, 
we lches am Dübelnagel als Befesti gungsteil angebracht se i. 

Der Beklagten ist insofern zuzusti mmen, a ls bei ihrer Rohrsehel le das eingefügte 
Rohr im Endzustand nicht nur vo n den beiden Bridensegmenten, sondern auch vom 
Befestigungsteil gehalten wird , während bei den von der Klägerin produzierten 
Rohrsehell en das Rohr led ig li ch durch die beiden Bridensegmente gehalten wird und 
zwischen dem Rohr und dem Befestigungsteil ein Zwischenraum besteht. Da bei der 
VKS-Schelle der Beklagte n das einzu legende Rohr im Endzustand auch am Befesti­
gungste il anliegt, kann dieses insofern auch als Bridensegment bezeichnet werden. 
Doch ändert dies natürlich an seiner zusätzlichen Funktion als Befest igungsteil für 
di e beiden anderen Bridensegmente nichts. 

4. Die Bek lagte macht nun geltend, die technische Wirkungsweise der klägeri­
schen nach dem Patent gebauten Rohrsehelle ergebe sich erst aus dem Merkmal der 
Durchdrückbarkeit über die Sollage heraus; ihre eigene VKS-Rohrschelle beruhe 
aber auf einem anderen Prinzip . Da wege n des dritten Bridensegmentes keine Durch­
drückbarkeit über die Sollage hinaus mög lich sei, werde durch das Einführen des 
Rohres ledig lich e in provisorisc hes Vorrasten des Verschlusses bewirkt. Die defi niti ­
ve Schliessstellung erfol ge erst durch ein Nachrasten von Hand. Der österreichische 
Gutachter geht in seinem Gutachten für das Handelsgericht Wien ebenfall s davon 
aus, dass si ch der Schutzbereich des österreichischen Patentes Nr. 359'345, welches 
dem Klagepatent entspricht, led ig lich auf solche Rohrsehellen bezieht, bei denen das 
einge legte Rohr in der Endlage gegenüber dem Befestigungsteil Spiel aufweist, wes­
halb die Schnabel schel le, we lche mit der VKS-Schelle identisch ist, das Patent nicht 
verletze. 

5. Der praktische Versuch widerlegt diese Behauptungen der Beklagten und den 
Standpunkt des österreichischen Experten: Die VKS-Sche ll e der Beklagten ist näm­
lich so konstruiert, dass durch das E inführen des Rohres die mit Zähnen versehenen 
beiden Bridensegmente aufeinander zubewegt werden und einen form schlüssigen 
Verschluss bilden. Die Beklagte bezeichnet dies a ls provisorisches Vorrasten . Wi rd 
nun das Rohr nach diesem ersten Ei nrasten weiter gegen den Befestigungstei I zu be­
wegt, rastet der Verschluss beim nächsten der zahlreichen Zähne e in. Dies geht so 
weiter, bi s das Rohr am Befestigungstei I anstösst. Je nach Grössenverhä ltni s zwi­
schen der Rohrsehelle und dem einzulegenden Rohr besteht nun in dieser Lage e in 
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mehr oder weniger fester Verschluss, welcher automatisch, also ohne Nachrasten von 
Hand ent standen ist. Bei der kleinen Ausführung zeigt der Versuch , dass es - unter 
der Voraussetzung, dass die Rohrsehelle auf einer festen Oberfläche befestigt ist -
nicht möglich ist, den Verschluss von Hand noch weiter einzurasten ohne ihn 
nochmals zu öffnen , so dass also die definitive Schliessstellung trotz fehlendem Zwi­
schenraum zwischen Rohr und Befestigungsteil automatisch allein durch den Druck 
auf das e inzuführende Rohr erfolgt ist. Die grössere Version der VKS-Sche ll e kann 
dagegen beim Versuch mit dem mitgelieferten Kunststoffstück von Hand noch einen 
Zahn weiter eingerastet werden . Doch auch bei dieser Version hängt dies von den ge­
genseitigen Grössenverhältnissen zwischen Rohr und Rohrsehelle ab; es ist durchaus 
möglich, bei Verwendung eines anderen Rohrdurchmessers die definitive Schliess­
stellung automatisch allein durch das Einführen des Rohres zu erreichen. 

Dass auch die Beklagte ursprünglich vom automatischen Schliessen der Rohr­
sche ll e all ein durch Druck auf das einzulegende Rohr ausging, zeigt ihr erster Wer­
beprospekt. Sie pries damals ihre Rohrsehelle mit fo lgenden Worten an: « ... Das 
Rohr wird lediglich in die VKS-Schel le eingeschoben. Diese schnappt dann automa­
tisch zu, wobei sich d ie Verzahnung von selbst passgenau arretiert ... ». In der Kla­
geantwort erklärte die Bek lagte dann, diese Aussagen seien unzutreffend , es seien 
Übertreibungen der Werbeagentur gewesen , in der Zwischenzeit sei ein neuer Wer­
beprospekt herausgegeben worden. Immerhin hat die Beklagte ihren ersten Werbe­
prospekt in Um lauf gebracht, statt ihn sofort nach der Lieferung durch die Werbe­
agentur abändern zu lassen , was eben doch darauf hinweist , dass sie damals mit der 
Formuli erung e inverstanden war; sch li ess li ch ist die Formulierung im neuen Werbe­
prospekt nicht mehr so prägnant wie im ersten, jedoch wird immer noch darge legt, 
d ie Rohrsehelle werde allein durch das einzulegende Rohr definitiv geschlossen: 
«Das Rohr wird lediglich in die VKS-Schelle eingeschoben, worauf diese zu­
schnappt und durch die Verzahnung gesch lossen wird .» 

Der praktische Versuch und diese Werbeunterlagen der Beklagten zeigen, dass die 
dem Klagepatent zugrundel iege nde Aufgabe durch die VKS-Rohrsche ll e ebenfall s 
gelöst wird, und zwar durch das Zusammenspiel derselben Merkmale wie sie im ein­
geschränkten Klagepatent offenbart werden. Der Versuch zeigt aber auch, dass es für 
die Lösung der Aufgabe nicht unbedingt erforderlich ist , dass zwischen dem e inge­
legten Rohr und dem Befestigungsteil ein Zwischenraum besteht, wie der öster­
reichische Experte meint. 

6. Es fä llt zwar auf, dass die VKS-Rohrsche lle der Beklagten infolge des fehlen­
den Zwischenraumes zwischen dem einge legten Rohr und dem Befestigungsteil in 
der Regel einen weniger festen Sitz a ls die Rohrsehelle der Klägerin gewährleistet. 
Der feste Verschluss der Schell e ist aber auch bei der VKS-Schelle vorhanden, ohne 
dass e in zusätzliches Nachrasten von Hand erforderlich wäre. Damit benützt die Be­
klagte die Erfindung. Es spielt dabei keine Rolle, dass das Rohr bei der Rohrsehelle 
der Beklagten weniger fest sitzt als bei der Ausführungsart der Klägerin . Die VKS­
Schelle erweist sich dadurch höchstens als schlechtere Ausführung gegenüber der 
Schelle der Klägerin. Denn entscheidend für die Frage der Patentverletzung ist nicht 
e ine konkrete Ausführungsart des Patentes, sondern der Patentanspruch. Das Patent 
wird dann verletzt, wenn die Beklagte bei ihren Produkten die erfinderische Lehre 
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unmittelbar verwendet, um den vom Erfinder angestrebten technischen Erfolg zu er­
reichen (vgl. Trailer, a.a.0. , Band II, S. 623). Dies trifft hier zu , weshalb die Patent­
verletzung durch die Beklagte zu bejahen und Rechtsbegehren Ziff. 1 in der Form zu 
schützen ist, dass der Beklagten verboten wird, solche Rohrsehellen anzubieten, zu 
verkaufen oder sonstwie in Verkehr zu bringen, welche die Merkmale des mit Unter­
anspruch I kombinierten Patentanpruches aufweisen. 

VII. 

Bezüglich der Höhe des Streitwertes ist zu beachten, dass die Beklagte die Pa­
tentnichtigkeit nur einredeweise geltend gemacht hat, so dass nicht entscheidend sein 
kann, wie hoch der Umsatz der Klägerin ist, sondern lediglich das Interesse der Klä­
gerin an der Unterbindung des rechtswidrigen Angriffs durch die Gegenpartei im 
Streit liegt. Die Angaben der Klägerin an der Referentenaudienz sind deshalb nicht 
massgebend , weil sie sich offensichtlich auf ihr gesamtes Geschäftsinteresse bezie­
hen. Die Schätzungen der Beklagten über ihren Umsatz während der restlichen Lauf­
zeit des Patentes von 50'000 Franken scheinen dagegen gar tief zu liegen. Mangels 
genauerer Angaben über die Produktion der Beklagten ist von einem Streitwert von 
100'000 Franken auszugehen. Da die Klägerin in diesem Verfahren nur zu einem un­
wesentlichen Teil unterliegt bzw. im Laufe des Verfahrens mit einem vorsorglichen 
Massnahmebegehren unterlegen war, wird die Beklagte vollumfänglich kosten- und 
entschädi gu ngspfl ichti g. 

Demgemäss beschliesst das Gericht: 

I. Rechtsbegehren Ziffer 2 wird vom vorliegenden Prozess abgetrennt und bis zur 
rechtskräftigen Erledigung des vorliegenden Prozesses sistiert. 

Urteil des BGer vom 31. Oktober 1990 

Das Bundesgericht zieht in Erwägung: 

1.- Beim angefochtenen Entscheid, mit dem die Vorinstanz nicht über alle von 
der Klägerin gestellten Rechtsbegehren gew1eilt hat, handelt es sich um ein Teilur­
teil. Die Berufung gegen ein solches Teilurteil ist nur dann zulässig, wenn die Be­
gehren , über die entschieden worden ist, zum Gegenstand eines besonderen Prozes­
ses hätten gemacht werden können und deren Beurteilung für den Entscheid über die 
verbleibenden Begehren präjudiziell ist (BGE 107 II 353 E.2). Da diese Vorausset­
zungen erfüllt sind, ist die Berufung zuzulassen . 

2.- a) Nach der Sondervorschrift von Art. 67 Ziff. l OG kann das Bundesgericht 
in Patentstreitigkeiten tatsächliche Feststellungen der kantonalen Instanz über tech­
nische Verhältnisse überprüfen und zu diesem Zweck auch neue Beweise abnehmen. 
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Es macht von dieser, in sein Ermessen gestellten Möglichkeit jedoch nur zurückhal­
tend Gebrauch. Wegleitend ist dabei die Überlegung, dass Art. 67 Ziff. 1 OG die Be­
rufung nicht zur Appellation macht, die das Bundesgericht verpflichten würde, den 
Sachverhalt in technischer Hinsicht allseits neu zu beurteilen. Die Bestimmung wi II 
dem Bundesgericht nur dann eine weitere Abklärung ermöglichen, wenn die recht­
liche Beurteilung der Streitsache dies erfordert, weil an der Richtigkeit von Feststel­
lungen des kantonalen Richters über technische Verhältnisse zu zweifeln ist. Das ist 
namentlich anzunehmen, wenn di e Feststellungen unklar oder unvoll ständig sind , 
sich widersprechen oder auf irrtümlichen Überlegungen beruhen , weil von unzutref­
fenden Rechtsbegriffen ausgegangen worden ist oder die technischen Fragen nicht 
richtig gestellt worden sind. Leuchten die Feststellungen der Vorinstanz dagegen ein, 
hat das Bundesgericht die allgemeine Vorschrift von Art. 63 Abs. 2 OG auch in Pa­
tentstreitigkeiten zu beachten (BGE 114 II 85, 109 II 175, 85 II 514/15 je mit Hin­
weisen). 

Im Lichte dieser Grundsätze wird bei der Behandlung der einzelnen Rügen der Be­
klagten zu prüfen sein, ob es nötig ist, das von ihr beantragte Gutachten einzuholen. 

b) Die Beklagte wirft dem Handelsgericht eine Verletzung von § 145 Abs. 2 
ZPO/ZH (recte: GVG) und Art. 51 Abs. 1 lit. c OG vor, weil die Äusserungen des 
sachkundigen Richters nicht protokolliert worden seien. 

Soweit eine Verletzung kantonalen Verfahrensrechts gerügt wird, ist die Berufung 
unzulässig (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG). Ein Verstoss gegen Art. 51 Abs. 1 lit. c OG liegt 
sodann nicht vor. Gemäss dieser Vorschrift hat das kantonale Gericht die Voten sach­
kundiger Richter zu protokollieren , falls darauf anstelle eines Beweises durch Sach­
verständige abgestellt wird. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts reicht es 
indessen aus, dass die Ausführungen der sachkundigen Richter im Urteil wiederge­
geben werden (nicht veröffentlichte Urteile vom 5. September 1989, 28. Juni 1961 
und 7. Juli 1960). Diesen Anforderungen genügt der angefochtene Entscheid. 

c) Die Klägerin hat zusammen mit der Berufungsantwort ein Gutachten einge­
reicht, das in einem Prozess vor dem Handelsgericht Wien von einem gerichtlichen 
Experten erstattet worden ist . Diese Eingabe ist gleich wie ein Privatgutachten zu be­
hande ln . Solche Gutachten werden gemäss ständiger Praxis entgegengenommen, 
wenn damit technische Fragen erläutert werden, die bereits Gegenstand des kantona­
len Verfahrens gebildet haben. Sie haben aber lediglich die Bedeutung von Parteibe­
hauptungen und nicht von Beweismitteln (BGE 95 II 368 E. l mit Hinweisen). 

3.- Die Aufgabe der dem Streitpatent zugrunde liegenden Erfindung besteht un­
streitig darin, eine Rohrsehelle so zu konstruieren, dass sie sich beim Einlegen des 
Rohres von selbst schliesst und gleichzeitig einen festen Halt gewährleistet. Gelöst 
wird diese Aufgabe nach Auffassung der Vorinstanz durch eine Kombination des 
Hauptanspruchs mit dem Unteranspruch I; unter Berücksichtigung dieser Einschrän­
kung liege eine patentfähige Lösung vor, da sie neu und im Lichte aller Entgegen­
haltungen erfinderisch sei . 

Die Beklagte wendet demgegenüber ein, ein entscheidendes Lösungsmerkmal -
die Durchdrückbarkeit des Rohres über die Sollage hinaus - werde in den Patent­
ansprüchen nicht beschrieben und sei deshalb auch nicht Gegenstand des Patentes; 
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ohne dieses Merkmal sei die Erfindun g aber ni cht patentfähig. Sie hat die Nichti gkeit 
des Streitpatentes im kantonalen Verfahren einredeweise ge ltend gemacht. An dieser 
Einrede hä lt sie vor Bundesgericht fest. 

4.- a) Da das Streitpatent vor dem Inkrafttreten der Teilrevision des Patentgeset­
zes von 1976 erteilt worden ist, beurteilt sich seine Gültigkeit noch nach den Be­
stimmungen des alten Rechts (Art. 142 Abs. 2 lit. c PatG; BGE 114 II 84 E.2). Die­
se intertemporalrechtliche Abgrenzung spielt im vorliegenden Fall indessen kei ne 
Rolle, denn die Anwendun g des geltenden Rechts führt zum g leichen Ergebn is wie 
jene des a lten. 

b) Die Erfindung ist in e inem oder mehreren Patentansprüchen zu definieren , 
welche für den sachlichen Gel tungsbere ich des Patentes massgebend sind (Art. 51 
Abs. 1 und 2 PatG; Art. 51 aPatG). Die Beschreibung und d ie Zeichnungen sind zur 
Auslegung der Patentansprüche heranzu ziehen (A rt. 51 Abs. 3 PatG; Art . 50 Abs. 2 
aPatG). Bei der Aus legun g ist der Grundsatz von Treu und G lauben massgebend. Es 
ist namentlich davon auszugehen, dass der Patentbewerber das Risiko e iner unrichti­
gen, unvoll ständi gen oder widersprüch li chen Defi nition trägt. Der Inhalt eines Pa­
tenanspruchs ist nach dem Wissen und Können e ines gut ausgebildeten Fachman nes 
zu ermitteln , der auf Grund des Anspruchs erkennen muss, wofür der Erfindungs­
schutz verlangt wird. Folgerichtig stehen nicht vor allem sprach li che, sondern tech­
nische Elemente und Gesichtspunkte im Vordergrund. Grundl age der Auslegun g ist 
der Patentanspru ch als Ganzes. Die Zuhilfenahme der mit dem Patentges uch e inge­
reichten Beschreibung und der Zeichnungen darf nicht dazu führen , dass der Gel­
tungsbereich des Patentes über den Patentanspruch hinaus erweite rt wi rd (BGE 11 5 
II 492 , 107 II 369 E.2, 95 II 370 E.4 c, 70 II 236 E.3 je mit Hin weisen). 

Diese Rechtsprechung ist in de r Lehre im wesentli chen gebilligt, a llerdings davor 
gewarnt worden, a llzu formali sti sch vorzugehen oder umgekehrt den Vertrauens­
grundsatz zu Lasten der Rechtss icherhe it zu stark zu betonen (Tra il e r, Immaterialgü­
terrecht, 3 . Aufl. , Band I , S . 480 ff., Band II, S. 884 f.; Blum/Pedrazzini , Das schwei­
zeri sche Patentrecht, Band III , 2. Aufl ., S. 41 ff. Anm. 1 und 9 zu Art. 50; Pedrazzi­
ni , Änderungen im Geltungsbereich des Patentes, in FS für Walther Hug, S. 246). 

c) Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenh ang zudem, dass mit Art. 51 PatG 
in der heute ge ltenden Fassung das schwei zerische Rech t dem Europäischen Pa­
tentübere inkommen (EPUe, SR 0.232. 142.2) angeg lichen werden so ll te (BB 1 1976 
II 57 f.) . Dieses schreibt in Art. 69 Abs. 1 vor, der Schutzbereich des Patentes werde 
durch den Inha lt der Patentansprüche bestimmt; die Beschreibung und die Zeichnun­
gen seien jedoch zur Aus legung der Patentansprüche heranzuziehen (vg l. zur Entste­
hungsgesc hichte dieser auf dem Vorbild von Art. 50 und 5 1 aPatG beruhenden Vor­
schrift: Stauder, in FS für Kurt Haertel, GRUR lnt. 1990, S. 793 ff.). Im Aus le­
gun gsprotokoll (S R 0.232.142.25), das gemäss Art. 164 Abs. 1 EPUe Bestandteil des 
Übereinkommens bilde t, wird dazu ausgeführt, Art. 69 sei nicht so auszu legen, dass 
sich der Schutzbereich all ei n aus dem genauen Wortlaut der Patentansprüche ergebe 
und di e Beschreibung sowie di e Zeichnungen nur zur Behebung etwaiger Unkl arhe i­
ten in den Ansprüchen anzuwenden seien. Ebensoweni g sei Art. 69 dahingehend aus­
zulegen , dass die Patentansprüche ledig lich als Richtlinie dienen und der Schutzbe-
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reich sich auch auf das erstrecke , was sich dem Fachmann nach Prüfung der Be­
schreibung und der Zeichnungen als Schutzbegehren des Patentinhabers darstelle. 
Die Auslegung solle vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen li egen und 
einen angemessenen Schutz für den Patentinhaber mit ausreichender Rechtssicher­
heit fi.ir Dritte verbinden. 

Dieser Grundsatz muss auch im Anwendungsbereich des schweizerischen Patent­
gesetzes ge lten. Er erlaubt e ine wertende Abwägung der gege nseiti gen Interessen. 
Sowohl der Patentinhaber, der in de r Regel die weitgehende Berücksichtigung von 
Beschre ibung und Ze ichnungen anstrebt, wie der Dritte, der sich auf den engeren 
Wortlaut der Ansprüche beruft, haben sich daran zu halten, was den Patentan­
sprüchen nach dem Vertrauensgrundsatz unter Mi tberücksichtigung von Beschrei­
bung und Zeichnungen als fachtech ni sche Wissens- und Willenserklärung entnom­
men werden kann. Dabei gilt auch hier - gleich wie bei der Vertragsauslegung-, dass 
die Auslegung im Zweifel zu Ungunsten des Verfassers, d.h. des Patentbewerbers , 
ausfallen muss. Das kann unter Umständen zur Folge haben, dass die Berücksichti­
gung von Beschreibung und Zeichnungen zu einem gegenüber dem Wortlaut der An­
sp rüche e ingesch ränkten Geltungsbereich führt (BGE 83 II 228). Umgekehrt gibt die 
objektive Auslegung auch die Möglichkeit, dem Erfinder einen Schu tz zu gewähren, 
den er subjektiv nicht beansprucht, we il er die Tragweite der Erfindung nicht in vol­
lem Umfang erkannt hat (Troller, a.a.O. , Band II , S . 885). ln Anwend ung dieser 
Grundsätze ist im folgenden zu prüfen, ob das Handelsgericht den sachlichen Gel­
tungsbereich des Streitpatentes richtig bestimmt hat. 

5.- In den Ansprüchen des Strei tpatentes wird das Merkmal des se lbsttätigen 
Schliessens der Rohrsehelle beim Ein legen eines Rohres nicht ausdrücklich festge­
halten. Dieses Merkmal wird im Unteranspruc h I durch den Begriff des Schnapp­
verschlusses - jedenfalls sprachlich - lediglich angedeutet. Klarheit schaffen dage­
gen die Zeichnungen und die Beschreibung, in der unter anderem ausgeführt wird: 

«Bei dieser Ausbildung stellt jedes der Bridensegmente einen am Befestigungsteil 
verankerten zweiarmigen Hebel dar. Wird dann das Rohr zwischen die Segmente 
der geöffneten Rohrsehelle eingeführt und gegen den Befestigungsteil , damit zu­
gleich gegen den e inen Arm der Segmente gedrückt, so werden letztere zangenar­
tig in Richtung aufe inander verschwenkt und in ihre Schliesssteliung gebrac ht. 
Dabei kann der Verschluss leicht geschlossen werden. Dies gilt besonders für e ine 
bevorzugte Ausführung dieser Rohrsehelle, bei der der Verschluss als Schnapp­
versch luss ausgebi ldet ist. In diesem Falle ist es grundsätzlich möglich - dies ins­
besondere bei kleineren Grössen - die Rohrmontage auf einen einzigen Handgriff 
zu reduzieren, da bei einer entsprechenden Ausbildung des Schnappverschlusses 
das Schliessen desselben einzig durch Ausübung eines in Richtung auf den Befe­
sti gungsteil gerichteten Druckes oder Schlages auf das Rohr bewerkstelligt wer­
den kann.» 

a) In technischer Hinsicht hält das Handelsgericht dazu fest, es sei für das Funk­
tionieren e ines Schnappverschlusses Voraussetzung, dass die Verschlussteile infolge 
der Elastizität des Materials über die Endlage hinausgebracht werden können und 
das gegenseitige Einhaken der den Verschluss bildenden Teile beim Zurückfedern 
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erfolge . Nach se iner Auffassung ist es nicht notwendig, dem Paten tanspruch we itere 
ke nnze ichnende Merkmale bezüglich des zu verwendenden Materials und der Elasti­
zität (vgl. Unteransprüche 4 und 5) beizufügen, weil bereits der Hinweis auf den 
Schnappverschluss genügend aussagekräft ig sei; aus dem gleichen Grund müsse die 
Durchdrückbarkeit des Rohres über die Sollage hinaus nicht ausdrücklich erwähnt 
werden . 

Die Feststellungen des Handelsgerichts zum technischen Sachverha lt sind ver­
ständlich, klar und frei von Widersprüc hen. Sie erlauben ohne weiteres die recht li che 
Beurteilung der Streitsache. Eine Ergänzung oder Erläuterung des Sachverhalts 
durch e inen Experten ist deshalb unnötig . 

b) Was die Beklagte in rechtlicher Hins icht e in wendet, vermag nicht zu überzeu­
gen. Die Konstruktion der Rohrsehe ll e erg ibt sich sogar für den Laien - um so mehr 
für den Fachmann - mit al ler Klarheit aus den beiden Zeichnungen der Patentschrift 
und der zitierten Beschreibung. Mit ihrer Hilfe lässt sich die Hebelwirkung der Bri­
densegmente ohne weiteres verstehen . Ein Fachmann bedarf keiner langen Überle­
gungen, um zu erken nen , dass d iese Hebelwirkung das Schli essen des Schnappver­
schlusses zu r Fo lge hat, und zwar ohne einen zusätz lichen Handgriff allein durch den 
Druck, der mit dem Einsetzen des Rohres auf das e ine Ende de r - aus elastischem 
Materi a l gefertig ten - Segmente ausgeübt wird. So wenig aber in den Patentan­
sprüchen fachtechni sch se lbstve rständli che Lösungselemente angegeben werden 
müssen (B lum/Pedrazzini , a.a.O., S. 133), so wenig ist es erforderlich , Wirku ngs­
weisen zu beschreiben, die für den Fachmann aufgrund der offenbarten Lösung auf 
der Hand li egen. Dass das Rohr über die Sollage hinaus gedrückt werden muss , da­
mit der Verschlu ss e inschnappt, ist e ine so lche techni sche Selbstverständlichkeit, die 
ke iner besonderen Offenlegung bedurfte. U nter diesen Umständen bestehen ke ine 
Bedenken, bei der Auslegung der Ansprüche auf die Beschreibung und die Zeich­
nungen zurückzugreifen , wie es das Handelsgericht getan hat. Es hat somit den Gel­
tungsberei ch des Streitpatentes entgegen der Rüge der Beklagten zutreffend be­
stimmt und insoweit dessen behauptete Nichti gke it zu Recht verneint. 

6.- Das Handel sgericht hat ei ne Verletzung des Streitpatentes durch di e Beklagte 
bejaht. Diese hält auc h vor Bundesgeri ch t an der Auffassu ng fest, dass ke ine Verlet­
zung vorliege, wei l ihre Rohrsehelle nicht in den Schutzbereich des Streitpaten tes 
falle; es handle sich dabei um eine naheliegende Weiterentwicklung aus dem vorbe­
kannten Stand der Technik; zudem fehle dem Stre itpatent die Erfindungshöhe, denn 
die beanspruchte Lehre ergebe sich bereits au s älteren Veröffentlichungen (näm li ch 
aus DE-GM 7 222 855, DE-GM 7 334 806, DE-OS 2 23 1 9 18) . 

a) Die in d iesem Zusammenhang von der Vorinstanz getroffenen tatsächlichen 
Feststellungen sind klar, einleuchtend und rei chen für die rechtli che Beurteilung aus. 
Es besteht deshalb kein An lass zu Beweisergänzungen. Damit sind diese Festste llun­
gen im Sinne von Art. 63 Abs. 2 OG für das Bundesgericht verbindlich. Das gi lt na­
mentlich auch insoweit, als das Handelsgericht festhält, die Rohrsehellen der Be­
klagten hätten sich im prakti schen Versuch beim Einsetzen des Rohres automatisch 
geschlossen, ohne dass ein zusätzlicher Handgriff nötig gewesen wäre . Was die Be­
klagte dagegen vorbri ngt, ist ni cht zu hören. 
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b) Eine Patentverletzung begeht, wer die patentierte Erfindung widerrechtlich 
benützt, wobei als Benützung auch die Nachahmung gilt (Art. 66 lit. a PatG und 
aPatG). Eine Nachahmung liegt vor, falls in dem mit der Erfindung zu vergleichen­
den Verfahren oder Erzeugnis zwar nicht alle Merkmale verwirklicht sind, welche 
Jie Erfindung nach Wortlaut oder Sinn des Patentanspruchs kennzeichnen , es aber 
bloss in untergeordneten Punkten von ihrer technischen Lehre abweicht. Unterge­
ordnet ist die Abweichung dann, wenn sie nicht auf einem neuen erfinderischen Ge­
Janken beruht, sondern dem durchschnittlich gut ausgebildeten Fachmann durch die 
in der Patentbeschreibung dargelegte Lehre nahegelegt wird. 

Der Schutzbereich des Patentes beschränkt sich indessen auf die tatsächlich er­
folgte Bereicherung der Technik und erfasst all das nicht, was im Zeitpunkt der An­
meldung oder Priorität zum Stand der Technik oder deren naheliegender Bereiche­
rung gehörte. Ein Erzeugnis oder Verfahren stellt daher keine patentfähige Erfindung 
dar, falls die damit erzielte Bereicherung der Technik jedem durchschnittlich gut aus­
gebildeten Fachmann möglich wäre (Art. 1 Abs. 2 PatG). Der qualitative Abstand 
zum vorbekannten Stand der Technik ist jedoch nicht nur für den Begriff der Patent­
fähigkeit, sondern auch für jenen der Patentverletzung von Bedeutung. Eine Nach­
ahmung liegt deshalb nur dann vor, wenn die beanstandete Ausführungsform am 
patentierten Erfindungsgedanken teilnimmt und ihrerseits den Erfindungsbegriff er­
füllt. Geht diese Form dagegen nicht über die Bereicherung hinaus, die bei Anwen­
dung durchschnittlichen Fachkönnens möglich ist, gehört sie in den Bereich des frei­
en Standes der Technik. Die der Nachahmung bezichtigte Partei kann daher nicht nur 
einwenden , die von ihr gebrauchte Ausführungsform sei durch den Stand der Tech­
nik bedingt, sondern auch , sie stelle mit Rücksicht auf diesen keine Erfindung dar 
(BGE 115 II 491 E. 2a und b mit Hinweisen). Aus dem unveröffentlichten Urteil des 
Bundesgerichts vom 27. März 1980 i.S. The Wellcome Foundation Ltd., auf das sich 
die Beklagte beruft, ergibt sich nichts anderes. 

c) Vorweg ist mit dem Handelsgericht festzuhalten, dass es unter dem Blickwin­
kel der Patentverletzung unerheblich ist, ob das am Dübelnagel der VKS-Rohrschel­
le befestigte Segment als Bridensegment oder als Befestigungstei I ausgestaltet ist 
und entsprechend bezeichnet wird. Der Unterschied besteht einzig darin, dass das 
Rohr in der Endlage nur im einen Fall am Segment oder Befestigungsteil anliegt, im 
anderen dagegen nicht. Mit dem Erfindungsgedanken des Streitpatentes hat das aber 
nichts zu tun. Beide Konstruktionsarten gelten nach dem massgebenden Stand der 
Technik als vorbeschrieben oder naheliegend und damit nicht al s Erfindungen. Der 
diesbezügliche Unterschied in der Konstruktion der VKS-Rohrschelle vermag des­
halb eine Nachahmung nicht auszuschliessen. 

Der Erfindungsgedanke des Streitpatentes liegt in der Lehre, das selbsttätige 
Schliessen der Rohrsehelle allein durch Druck auf das Rohr zu bewirken und gleich­
zeitig eine formschlüssige und damit feste Umklammerung zu gewährleisten. Nach 
den Feststellungen des Handelsgerichts beruht die Rohrsehelle der Beklagten auf 
dem gleichen Wirkungsprinzip. Sie nimmt somit am Erfindungsgedanken des Streit­
patentes teil. Was die Beklagte dagegen vorbringt, erschöpft sich weitgehend in ab­
weichenden tatsächlichen Behauptungen , die nicht zu hören sind. Es steht vielmehr 
fest, dass sich auch die Rohrsehelle der Beklagten im Regelfall - das Streitpatent 
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lässt gemäss der bereits zitierten Beschreibung ebenfalls Ausnahmen zu - bei durch­
gedrücktem Rohr von selbst schliesst. Ebe nsoweni g dringt die Beklagte mit dem 
Einwand durch , ihre Schelle stell e blass ei ne naheliegende Weiterentwick lun g 
ge mäss DE-OS 2 231 918 in Verbindung mit DE-GM 7 334 806 dar. 

Die übri ge n, unbedeutenden Abweichungen der beiden Konstruktionen (Befesti­
gun g der Bridensegmente, eventuell schlechterer Halt des Rohres in der Schelle der 
Beklagten) sind unter dem Ges ichtspunkt der Nachahmung nicht von Bedeutung, da 
sie ni cht den Kernbereich der Erfindung des Streitpatentes beschlagen. 

d) Der Einwand der Beklagten, ihre Rohrsehelle li ege dem im Anmeldezeitpunkt 
des Streitpatentes freien Stand der Technik nahe und stelle insoweit keine Erfi ndun g 
dar, erwe ist sich daher ebenso a ls unbegründet wie die Behauptung, aus dem er­
wähnten deutschen Patent und den deutschen Gebrauchsmustern e rgebe sich die 
Nichtigkeit des Streitpatentes mange ls Erfi ndun gshöhe. 

Art 2 (2) EPUe, Art. 69 EPUe, Art. 84 Sat z J EPUe, Art. 138 EPUe, Art. 164 
( l) EPUe und Zusatzprotokoll 
Art. 51 PatG, Art. 66 lit.a PatG, Art. /09 (2) und (3) PatG, Art. J 15 PatG, 
Art. l /6 PatG 
Art. 3 fit. b UWG, Art. 12 (2) UWG 
Art. 60 ZPO; §§ 61 ( l ) Ziff. l und 62 GVG 
- «WERKZEUGHALTERSPINDELN II» 

- Die Verletzung europäischer Patente ist ausschliesslich nach Art. 69 EPUe zu 
beurleilen, wobei Ar!. 69 EPUe und Arl. 51 (2) und (3) PatG mileinander 
übereinslimmen. Ar!. 66 fit. a Pa1G ha! sich auf die Verletzungshandlung, d.h. 
auf die Bewertung der Annäherung der angegriffenen Ausführungsform an die 
geschüt z.le Erfindung zu beschränken ( Erw. 3. 1 ). 

- Die vom Bundesgericht bisher in Anwendung von Ar!. 66 fit. a ParG entwik­
kel!en Grundsätze sind mil Art. 69 EPUe und dem Zusal -::.pro!Okoll vereinbc11: 
Danach ist Nachahmung die Benützung der wesentlichen Elemenle einer Er­
_findung, selb.sl wenn diese durch äquivalente Mittel erselz.l werden . Dieselbe 
lechnische Aufgabe muss rnil Mi11e/n, die innerhalb der Tragweile der ge­
schü!z/en Regel liegen, gelöst werden. Was im freien Stand der Technik lieg!, 
ist hingegen nie schutzwürdig. Zudem ist zu beriicksich1igen, inwieweil der 
Erfinder die Technik bereichert ha! ( Erw. 3. J ). 

- Ein Irr/um des Erfinders in der Beurleilung der Wirkzusammenhänge ist dem 
Palen/ nicht schädlich, sofern das Problem aufgrund der Lösungsmilte/ in für 
den Fachmann erkennbarer Art gelöst werden kann (Erw. 4 .2). 

- Patenlverletzung .fiir die Ausführungsform M-C I bejah!, hingegen .für M-C II 
verneint ( Erw. 5.1 und 5.2). 

- Der massgebliche Sachverhalt ist von den Parteien zu behaupten. Diese haben 
dementsprechend den nach ihrer Auffassung massgeblichen Swnd der Technik 
rechtzeilig zu ermit!eln . Verspälet es Einreichen von neuen Un terlagen zum 
S!and der Technik (Erw. 5.3). 
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Ör1/iche Zuständigkeit zur Beurteilung der Widerklage aus UWG ohne engen 
Zusammenhang von Patentver/etzungss!reit und Wettbewerbswidrigkeit ( Erw. 7). 
Ko sten und Entschädigungsfolgen ( Erw. 8). 

- La violation de brevets europeens s 'apprecie exc/usivement selon /'article 69 
CBE. etant entendu que cette disposition concorde a vec l'article 51 al. 2 et 3 
LBI. L'article 66 leltre a LBI vise uniquement /'a cte consistant ä violer le bre­
vet: il conduit donc ä evaluer ä que/ point la rea lisation litigieuse s'approche 
de / 'inven1ionprotegee (crms. 3./ ). 
Le.\· p rincipes degages j usqu 'ici par le tribunal jederal en application de l 'ar­
tic/e 66 lellre a LBI sont co111patible.1 avec / 'article 69 CBE et le protocole in­
te rpretatif. L 'imitation consiste clone en La reprise des elements essentiels 
d 'une invention. meme si ceux-ci sont remplaces par des moyens equivalents. 
Le meme probleme technique doit se trouver reso /u par des moyens compris 
dans le champ d 'application de la reg le protegee. En revanche. ce qui rele ve 
de / 'etat de La technique librement accessible 11e peu/ etre pro tege. II faul 
ega /ement prendre en considera tion da11 s quelle mesure / 'inventeur a enrichi 
/a technique ( cons. 3.1 ). 
Une erreur de / 'inventeur dan s / 'appreciation des rela tionsfone1io11ne//es en­
tre /es differents elements ne porle pas prejudice au breve!, pour autant que /e 
probleme puisse eire resolu en se f ondant sur /es moyens de fa r;;on reconnais­
sable pour /'homm e du metier (co ns. 4.2). 
Violcaion du brevet admise pour l'execution M-C J mais rejetee pour M-C II 
(cons. 5./ et 5.2). 
Les parties doi vent alleguer /es fa its pertin ents. EI/es doivent a11 ssi etablir en 
temps opportun ce qui constitue selon elles l'etat de la technique determinant. 
Production tardi ve de pieces nouvel/es se rapportant ä / 'etat de la technique 
( cons. 5. 3 ). 
Competence territoriale pour statuer sur la demcmde reconventionnelle fon­
dee sur /a LCD en / 'absence de connexite etroite entre le li1ige decoulant de La 
violmion du brevet et celui suscite par La commission d 'actes de concurrence 
deloyale ( cons. 7). 
Fraisjudiciaires et depens (cons. 8). 

Hande lsgericht des Kantons Zürich , Urteil vom 3. Dezember 1991. 

Rechtsbegehren 

Hauptklage: 

« 1. Es sei der Beklagten - unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortli­
chen Organe gemäss Art. 292 StGB m it Haft oder Busse im Widerhandlungsfalle -
zu untersagen , Werkzeughalterspindeln für Bearbeitungsmaschinen hoher Präzision 
bzw. Bearbeitungsmaschinen hoher Präzision mit Werk zeughalterspinde ln mit den 
folgenden Merkmalen: 
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1) die Spindel ist zugehörig zu einem Tisch , der die Möglichkeiten zu verschie­
denen Verschiebungen in der horizontalen Ebene gemäss zwei Richtungen hat; 
2) die Spindel gleitet in e iner Hülse, die mit einer sphärischen Schwenkungsnuss 
versehen ist, welche zwischen zwei Lagern entsprechender konkaver Sphärizität 
angeordnet ist, wobei das eine dieser Lager fest und das andere beweglich bezüg­
lich des Tisches ist; 
3) die Spindel weist Mittel auf, um das bewegliche Lager zu verschieben, die in 
Richtung des Sperrens der sphärischen Nuss der Hülse zwischen den beiden La­
gern wirken; 
4) einerseits weist die Spindel überdies pneumatische Mittel auf, die auf das be­
wegliche Lager in Richtung des Entspe!Tens wirken; 
5) anderseits ist die obige sphärische Nuss oder jegliches Teil, das mit ihr fest 
verbunden ist, mit einem Überhang oder einer Stufe versehen, der bzw. die wäh­
rend der Entspe!Tphase dem Luftstrom dieser letzteren pneumatischen Mittel 
unterworfen ist, derart , dass die sphärische Nuss während dieser Zeit von einem 
Luftkissen getragen ist , 

und insbesondere Werk zeughalterspindeln für Bearbeitungsmaschinen des Typs 
M-C bzw. Bearbeitungsmaschinen des Typs M-C, wobei unter Maschinen dieses 
Typs M-C Maschinen gemäss M-C I sowie M-C II zu verstehen sind, in der 
Schweiz herzustellen und/oder solche in der Schweiz hergestellte Einrichtungen 
auszustellen, anzubieten , zu verkaufen, zu verwenden , zu exportieren, in Verkehr 
zu setzen oder dafür Werbung zu betreiben, und/oder zu solchen Handlungen Drit­
ter anzustiften , bei ihnen mitzuwirken oder ihre Begehung zu begünstigen oder zu 
erleichtern. 

2. Die Beklagte habe an die Klägerin eine Lizenzgebühr von 5% des Fakturabe­
trages der von ihr verkauften Bearbeitungsmaschinen mit Werkzeughalterspindeln 
gemäss Klagebegehren Ziff. 1 sowie der von ihr unabhängig von solchen Maschinen, 
aber für solche Maschinen verkauften derartigen Werkzeughalterspindeln, oder den 
Gewinn aus der Herstellung und dem Verkauf von solchen Bearbeitungsmaschinen 
bzw. Werkzeughalterspindeln zu bezahlen, je nachdem, welcher Betrag nach Mass­
gabe des Beweisergebnisses der höhere ist. 

3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Beklagten unter 
Einschluss der Kosten des notwendigerweise beigezogenen Patentanwalts .» 

Widerklage: 

«Es sei der Klägerin unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe mit Haft oder 
Busse gemäss Art. 292 StGB im Widerhandlungsfalle zu untersagen zu behaupten, 
ihre Ventilsitzbearbeitungsmaschinen seien mit einer automatischen Zentriervorrich­
tung oder automatischem Zentrieren versehen, insbesondere mit einer automatischen 
Zentriervorrichtung oder automatischem Zentrieren für die Werkzeugträgerspindel 
im Verhältnis zur Ventilführung.» 
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Das Gericht zieht in Erwägung 

1. Die Klägerin ist eine Ak tien gese ll sc haft des fran zös isc hen Rechtes . Sie befasst 
sich mit de r Herstellung un d dem Vertrieb von Maschinen zu r Bearbeitung von Ven­
tilsitzen in Zy linderköpfen von Verbrennungsmotoren. Sie ist Inhaberin des europäi­
schen Patentes 0 022 796 betre ffend «Broche porte-outi I usinage de precision», er­
tei lt am 3. November 1982, mit Bestimmungsland Schweiz. 

Die Beklagte ste llt ebe nfalls Werkzeuge für die Bearbe itung vo n Ventil sitzen in 
Zyl inderköpfen von Verbrennungsmotoren her. S ie bringt diese unter der Beze ich­
nung M-C in Verkehr. und zwar in versc hi edenen Ausführung sarten, so e ine M-C I 
und eine M-C II, bei denen jeweils Pressluft im oberen und unteren Lager der Werk­
zeugspinde l bzw. nur im unteren Lager der Werkzeugspindel zum Einsatz gelangt. 
Bei einer neuesten Version ihres Werkzeuges setzt di e Beklagte überhaupt kein e 
Press lu ft mehr e in. 

Am 4. Juli 1978 re ichte die Klägerin gegen die Beklagte Klage e in und ersuchte 
gleichzeitig um Erlass vorsorg liche r Massnahmen bezüglich dem eingangs unter 
Ziff. 1 genannten Rechtsbegehren. Das Massnahmegesuch der Klägerin wurde vom 
Hande lsgericht des Kanton s Zürich mit Besch luss vom 5. Dezember 1988 (veröf­
fentlicht in SM! 1/199 1; Anm. Redaktion) abgewiesen, wobe i die Kosten den Partei­
en je zur Hälfte auferlegt und der Beklagten e ine Prozesse ntschädigung in Abwei­
chung von der Regel wegen Mitverursachung unnötiger Umtriebe verwe igert wurde . 
Die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfo lge wurde von der Beklagten mit 
Erfolg ange fochten und die di es bezüg li chen Z iffern des Mass nahmeentscheides vom 
Kassationsgericht mit Ent sc heid vom 19. August 1989 (veröffent li cht in SMI 
1 / 199 1; An m. Redaktion) aufgehoben und zur neuen Entsche idung an das Handel s­
gericht zurückgew iesen. 

Das Hauptverfahren wurde in der Fo lge schriftlich fortgesetzt und am 30. Mai 
1990 abgesc hlosse n. Im Verlaufe dieses Ve rfahrens änderten beide Parteien ihre Kla­
gebegehren. Am 4. Dezember 1990 wurde e ine Referentenaudienz und ohn e Erfolg 
eine Vergleichsverhandlung durchgeführt. Mit Beschluss vom 17. Dezember 1990 
ordnete das Handelsgericht die Einholung e ines gerichtli chen G utachtens über diver­
se Fragen zum Thema Patentverle tzung an und ernannte Dr. H. D., Patentingenieur 
VIPS, zum Sachverständigen. Der Experte H.D. lieferte sein Gutachten am 9. August 
1991 ab. Dazu reichte er e ine separate Ergänzung zu den von der Beklagten mit einer 
x-ten Eingabe nach Absc hluss des Hauptverfah ren s und während des Beweisverfah­
rens vorgebrachten Noven vom 29. Januar 199 1 ein . Den Parteien wurde daraufhin 
Gelegenheit gegeben, zu be iden Gutachten Stellung zu nehmen. 

2. Die Klägerin wirft de r Beklagten die Verletzung ihres europäischen Patentes 
0 022 796 durch die Herstellung und den Vertrieb der Werk zeugmasch inen unter den 
Bezeichnungen M-C I und - dies im Unterschied zum Massnahmeverfahren - der 
M -C II vor, bei welchen beiden Pressluft in den Lagern zum Einsatz gelangt. Der 
Umstand. dass die Bek lagte zur Zeit eine andere Werkzeugmaschin e oh ne Einsatz 
von Press lu ft in Verkehr bringt, bedeutet nicht etwa, dass die Beklagte auf die frühe­
ren Ausführungsvarianten ein für a ll emal verzichten wo llte . Die Antwort der Be­
klagten auf eine entsprechende Frage in der Referentenaudienz täuscht. Die Beklag-
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te stellt zur Zeit nur derartige Maschinen leichterer Bauart her. Offensichtlich will sie 
sich für die Zukunft die Herstellung von Maschinen mit schwergewichtigen Spindeln 
unter Einsatz von Pressluft in den Lagern offen halten . Wäre es anders, so hätte sie 
sich ohne weiteres dem Unterlassungsbegehren der Klägerin unterwerfen können. 
Die Beklagte will das aber nicht. 

Das Schutzinteresse der Klägerin an der Klage besteht daher nach wie vor. 

3. Da es sich vorliegend um den Schutz eines europäischen Patentes handelt, sind 
zunächst die rechtlichen Grundlagen für die Beurteilung der Verletzungsfrage zu 
klären. 

3.1 Die Klägerin macht eine Nachahmung der patentgeschützten Erfindung gel­
tend. Sie beruft sich dabei in ihrer Stellungnahme ausdrücklich auf die vom schwei­
zerischen Bundesgericht in Sachen P. gegen D. et al. mit Entscheid vom 3. Juli 1984 
aufgestellten Grundsätze (Entscheid abgedruckt in GRUR lnt. 1986, S. 213). Das 
Klagepatent ist ein europäisches Patent. Es hat grundsätzlich in jedem Vertragsstaat, 
für den es erteilt wurde, dieselbe Wirkung und unterliegt denselben Vorschriften wie 
ein in diesem Vertragsstaat erteiltes nationales Patent. Dies gilt jedoch nicht unbe­
schränkt. Wo das Europäische Patentübereinkommen (nachstehend EPUe genannt) 
Vorschriften enthält, wie dies hinsichtlich der Nichtigkeitsgründe (Art. 138 EPUe) 
und des Schutzbereichs (Art. 69 EPUe) zutrifft, gehen diese Vorschriften vor (Art. 2 
Abs . 2 EPUe) . Entsprechend bestimmt Art. 109 Abs. 2 und 3 PatG (schweizerisches 
Patentgesetz), dass für die europäischen Patente die übrigen Bestimmungen des Pa­
tentgesetzes nur gelten, soweit sich aus dem Übereinkommen (EPUe) nichts anderes 
ergibt, und dass die verbindliche Fassung des europäischen Patentübereinkommens 
(in den massgeblichen Sprachen) dem Patentgesetz vorgeht. 

Der Massnahmebeschluss in der vorliegenden Sache wurde in der Literatur des ­
halb kritisiert, weil hinsichtlich der Verletzungsfrage Art. 66 lit. a PatG (Nachah­
mung) als Grundlage genommen wurde (vgl. Hilty in GRUR Int. 1990, S. 987 f.). 
Dabei wurden zwei Vorwürfe erhoben: Erstens hätte das Handelsgericht auf der 
Grundlage von Art. 69 EPUe und des Zusatzprotokolls zu Art. 69 EPUe entscheiden 
sollen. Zweitens hätte es die Verletzungsfrage selbst nach nationalem Recht richti­
gerweise nicht nach Art. 66 lit. a PatG, sondern nach Art. 51 Abs. 2 PatG beurteilen 
müssen. 

Auf diese Probleme wurde in der mündlichen Experteninstruktion hingewiesen 
und dort ausgeführt, dass zwischen den Grundsätzen des EPUe und dem schweizeri­
schen Recht keine wesentlichen Differenzen bestünden. Der Gutachter seinerseits 
hat in seinem Gutachten auf die entsprechenden rechtlichen Grundlagen Bezug ge­
nommen. Etwas überraschend Neues ergibt sich daher für die Parteien nicht. 

Zweifelsohne enthält das EPUe eine für die Schweiz verbindliche Vorschrift be­
treffend den Schutzbereich des europäischen Patentes. Ferner enthält das Zusatzpro­
tokoll Richtlinien , die gemäss Art. 164 Abs. 1 EPUe Bestandteil des Übereinkom­
mens bilden. Nicht zu Unrecht wird angenommen, dass die «sedes materiae» für die 
Beurteilung der Verletzungsfrage schon nach nationalem Recht in Art. 51 Abs . 2 und 
3 PatG zu suchen sei , wo bestimmt wird, der Patentanspruch sei , unter Heranziehung 
von Beschreibung und Zeichnungen, massgeblich für den sachlichen Geltungsbe-
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reich. Art. 51 Abs. 2 PatG meint damit nichts anderes als Art. 69 EPUe mit dem Be­
griff Schutzbereich. Art. 66 lit. a PatG, wonach auch die Nachahmung (imitation als 
Ergänzung zur Nachmachung, contrefa<;:on) eine wideITechtliche Benützung dar­
stellt, regelt demgegenüber die Verletzungsfrage aus der Sicht der Annäherung der 
angegriffenen Ausführungsform an die geschützte Erfindung und hat e ine ältere hi­
storische Wurzel. Mathely vertritt für die vergleichbare französische Rechtslage mit 
Bezug auf europäische Patente die Meinung, dass der nationale Richter beide Vor­
schriften anwenden müsse, zuerst Art. 69 EPUe, und dann müsse er prüfen, «s i l'ob­
jet incrimine est une contrefa<;:on selon le droit national» (Mathely, Le droit europeen 
des brevets d ' invention , Pari s 1978, S. 385). Er spricht wörtlich davon, dies seien 
verschiedene Operat ionen, auch wenn «elles sont en quelque sorte les deux faces du 
meme probleme» (a.a .0.). Aus schweizerischer Sicht besteht jedoch kein zwi ngen­
der Grund, an dieser Doppelgesichtigkeit festzuhalten, weshalb die Verletzung euro­
päischer Patente in der Tat nur noch nach Art. 69 EPUe (dies in Übereinstim mung 
mit Art. 51 Abs. 2 und 3 PatG) zu beurteilen und Art. 66 lit. a PatG (im Zusammen­
hang mit Art. 8 PatG) auf die Verletzungshandlung zu beschränken ist. Die Frage, ob 
dies auch für die Verletzung rein nationaler Patente gilt, ist hier nicht zu entscheiden. 
Sache des nati onalen Richters wird es aber sein , Sorge zu tragen, dass die Verlet­
zungsfrage diesbezü glich n:1ch im wesentlichen übereinstimmenden Grundsätzen 
beurteilt wird; etwas anderes wäre mit dem Harmonisierungsabkommen (Strassbur­
ger Abkommen aus dem Jahre 1963), in dem sowoh l das revidierte Patentgesetz als 
auch das EPUe verw urze lt sind, nicht vere inbar und würde zu einer unerwünschten 
Spaltung der Rechtslage führen. 

Sachlich sind a llerdings die vom Bundesgericht bisher in Anwendung von Art. 66 
lit. a PatG (und in Verbindung mit Art. 51 Abs. 2 und 3 PatG) entwicke lten Grundsät­
ze, wie sie zuletzt in dem in GRUR lnt. 1986 veröffent lichten Entscheid zusammen­
gefasst s ind , mit Art. 69 EPUe und dem Zusatzprotokoll vereinbar. Danach ist Nach­
ahmung die Benützung der wesentlichen Elemente einer Erfindung, wenn sich der 
Verletzer nicht wörtlich an den Patentanspruch hält. Eine Nachahmung liegt auch 
vor, wenn anstelle von beanspruchten Mitteln mit äquiva lenten Mitteln gearbeitet 
wird , d .h. mit solchen , die dem Fachmann auf Grund der offenbarten Erfindu ng na­
heliegen (a.a.O., S. 214) . Die geschützte Erfindung wird nur dann benützt, wenn die­
selbe technische Aufgabe mit Mitte ln gelöst wird , die innerhalb der Tragweite der 
geschützten technischen Regel liegen. Dies schliesst sowohl eine auf den Wortla ut 
des Patentanspruches reduzierte Bemessung des Schutzbereiches als auch eine von 
den Patentansprüchen wegführende, abstrahierende Auslegung der Patentansprüche 
(gestützt nur auf Beschreibung oder Zeichnungen) aus. Der Schutzbereich wird ent­
scheidend geprägt durch die technische Prob lemlösung (die technische Lehre: Pro­
blem und Problemlösung), den in der Patentschrift mitgeteilten Stand der Technik 
und das allgemeine Fachwissen des Fachmannes auf dem einsch lägigen Gebiet (vgl. 
auch Kommentar Benkard, 8. Aufl., Anm. 103 zu § 14 dPatG). Zu berücksichtigen ist 
ferner, inwieweit der Erfinder mit seiner Erfindung die Techn ik bereichert hat. Was 
im freien Stand der Technik liegt, ist nie schutzwürdig (BGE 115 II 490). 

3.2 Zu beachten ist ferner, dass gemäss Art. 115 PatG für den sach lichen Gel­
tungsbereich des europäischen Patents die Fassung in der Verfahrenssprache des 
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europäischen Patentes verbindlich ist. Doch können sich gemäss Art. 1 16 PatG Drit­
te gegenüber dem Patentinhaber auf die nach dem Patentgesetz vorgesehene Über­
setzung berufen, wenn der sachliche Geltungsbereich der europäischen Patentanmel­
dung oder des europäischen Patentes in dieser Fassung enger ist als in jener der Ver­
fahrenssprache. Massgebend ist vorliegend die französische Sprache, die Ertei­
lungssprache war und zugleich schweizerische Amtssprache ist. 

4. Auszugehen ist von der in Patentanspruch I definierten Erfindung (Art. 51 
Abs . 1 PatG, dies entspricht in etwa Art. 84 Satz I EPUe), und von da aus ist festzu­
stellen , welche Aufgabe und Lösung (technische Lehre) der durchschnittliche Fach­
mann diesem Anspruch unter Beiziehung von Beschreibung und Zeichnungen ent­
nehmen konnte. 

4.1 Patentanspruch I betrifft, dem Gutachten folgend, eine Werkzeugmaschine 
zur Bearbeitung von Ventilsitzen mit Zylinderkopf für Verbrennungsmotoren. Sie 
weist gemäss Oberbegriff folgende Merkmale auf: 

0 1 Die Spindel ( 1) gehört zu einem Tisch (T), der die Möglichkeit zu verschiede­
nen Verschiebungen in der horizontalen Ebene nach zwei senkrecht aufeinan­
der stehenden Richtungen (fl und f2) hat. Sie gleitet in einer Hülse. 

02 Die Hülse ist mit einer sphärischen Schwenkungsnuss versehen, welche zwi­
schen zwei Lagern entsprechender konkaver Sphärizität angeordnet ist. 

o.i Das eine dieser Lager (3a) ist fest, und das andere (5a) ist beweglich hinsicht­
lich des Tisches. 

04 Es sind Mittel (6) vorgesehen, um das bewegliche Lager zu verschieben, wel ­
che in der Sperrichtung der sphärischen Nuss der Hülse (2) zwischen den bei­
den Lagern wirken . 

Kennzeichnend für die Erfindun g sind die Merkmale: 
KS Einerseits weist die Werkzeughalterspindel ausserdem pneumatische Mittel (4) 

auf, die auf das bewegliche Lager (5a) in der Entsperrungsrichtung wirken. 
KG Anderseits ist die genannte sphärische Nuss (2a, 2b) oder jeder mit ihr fest ver­

bundene Teil mit einem Vorsprung oder einer Stufe versehen, welche dem Luft­
strom der letzteren pneumatischen Mittel ( 4) während der Entsperrungsphase 
so unterworfen ist, dass während dieser Zeit die sphärische Nuss von einem 
Luftkissen getragen wird. 

Die Parteien streiten u.a . über die Formul ierungen betreffend die Mittel «agissant 
dans Je sens du blocage» (Merkmal 4) und «agissant ... dans le sens du deblocage» 
(Merkmal 5) . Die Klägerin vertritt die Auffassung, diese Mittel wirkten in Richtung 
der Blockierung bzw. Deblockierung. Die Beklagte meint, es handle sich um Mittel 
zum Blockieren bzw. Deblockieren. Worum es sich in der Sache handelt, kann der 
Beschreibung und den Zeichnungen entnommen werden. Gemäss Beschreibung 
Spalte 1, Zeilen 48-53, ist das Mittel zum Sperren bzw. Entsperren der sphärischen 
Nuss das bewegliche Lager (im Zusammenwirken mit dem festen Lager), das wahl­
weise durch einen ersten Fluidgaskreis (durch die Leitung 7 im «Fond» bzw. Boden 
6) in Sperrichtung bewegt oder von diesem Druck entlastet wird, und das durch einen 
zwe iten Fluidgaskreis angehoben bzw. von der sphärischen Nuss in Richtung Ent­
sperrung abgehoben wird . Gemäss Spalte 2, Zeile 61, bis Spalte 3, Zei le 10, drückt 
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die Pressluft den Kolben 5 (das bewegliche Lager) nach unten, wodurch dessen be­
wegliches Lager in Anlage an den oberen sphärischen Abschnitt der Nuss 2a der 
Hülse 2 kommt und als Folge davon die Nuss in ihrem Lager blockiert wird. Zur 
Lösung der Nuss von der durch das bewegliche Lager des Kolbens 5 bewirkten 
Einspannung wird die Leitung 7 mit der freien Atmosphäre verbunden und dann bei 
4 di e Druckluft einge leitet. Die letztere hebt einerseits den Kolben 5 nach oben bis an 
den Anschlag 6a und anderseits auch die Nuss hoch, indem sie auf den Absatz 2c 
wirkt (so Gutachten). Damit trifft grundsätzlich zu, was der Gutachter sagt, nämlich 
dass die Druckluft in Richtung Sperren bzw. Entsperren wirkt. Die Druckluft drückt 
allerdings beim Sperren den Kolbenring 5 nach unten und dient insofern mittelbar 
dem Sperren, zumal andere Mittel nicht gezeigt werden. In Patentanspruch I be­
ze ichnet die Bezugsziffer 6 das Sperrmittel; dies ist der «Fond» (Boden) im Gehäuse, 
durch den die Leitung 7 für die Einleitung der Pressluft auf den Kolben bzw. den obe­
ren Lagerring e ingele ite t wird. Mit diesem Teil wird die Nuss wohl für den Arbeits­
vorgang am Boden eingek lemmt, während jedoch für die Positionierung des Werk­
zeuges die Nuss durch den Kolben 5 versperrt wird. Umgekehrt erfolgt die Entsper­
rung der Nuss bereits durch die Entlastu ng des Kolbens 5 vom Druck der Drucklu ft 
in der Kam mer A, aber e rst die Druckluft aus der Leitung 4 bewirkt die Hebung des 
Kolbens und der sp häri schen Nuss. 

Überzeugend legt der Gutachter weiter dar, dass definitionsgemäss unter «saillie 
ou redan » (Vorsprung, Stufe) im Merkmal lit. f nicht einfach der «Überhang» der 
kugelförmigen (sphärischen) Nuss zu verstehen se i, sondern ein eigenes Element in 
Form eines Vorsprunges oder Absatzes . Sowohl der Anspruchswortlaut, wonach die 
sphärische Nuss mit einem Vorsprung versehen sei, als auch die Beschreibung (Spal ­
te 2, Zeile 59 f.) und Zeichnungen (Figuren 2 und 3) lassen in der Tat keine andere 
Interpretation zu . 

4.2 Damit ist aber noch nicht festgestellt , worin die technische Problemlösung 
besteht. Nach den überzeugenden Darlegungen des Gutachters ergab sich dem Fach­
mann auf Grund des in der Patentschrift mitgeteilten Standes der Technik eine Ein­
richtung für Werkzeughalterspindeln für Schleifmaschinen zum Schleifen von Ven­
tilsitzen, bei denen die Zentrierung des Werkzeughalters durch einen in die Ventil­
führung geschobenen, den Werkzeughalter verlängernden Führungsdorn erfolgt. Von 
da habe sich dem Fachmann die Aufgabe geste llt , Mittel vorzusehen , welche die Rei ­
bungskräfte zwischen der Schwenkungsnuss und ihren Lagern so weit red uzieren , 
dass eine präzise Einstellbarkeit der Schwenkungsnuss und damit der Spindel bei 
mögli chst geringem Kraftaufwand mög lich werde. Anders ausgedrückt, es stellte 
sich dem Fachmann das Problem, bei dem an sich bekannten Werkzeug die Rei­
bungskräfte zwischen sphärischem Kopf und der Lagerfläche aufzuheben, um eine 
hohe Positioniergenauigkeit zu erreichen. Als Lösung dafür sch lägt der Erfinder im 
kennzeichnenden Tei I des Patentanspruches vor, dass die Vorrichtung ausserdem 
pneumati sche Mitte l (4) besitzt, die in der Entspannungsrichtung auf den bewegli­
chen Sitz (Kolbenring, 5) einwirken, und dass ferner die sphärische Nuss (2a, 2b) 
einstücki g mit der erwähnten Schulter oder Stufe (2c) ausgeführt ist, welche beim 
Entspannen dem Luftstrom des pneumati schen Mittel s ( 4) ausgesetzt ist, derart dass 
während dieser Periode die sphärische Nuss durch ein Luftkissen getragen wird. 
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Diese Merkmale sind durch Beschreibung und Zeichnungen abgestützt und sinn­
gemäss als Kombination geschützt. Nach Auffassung des Gutachters ist es auch 
dann , wenn im Patentanspruch wörtlich ein Vorsprung oder eine Stufe beansprucht 
wird und dies nicht als den durch die Kontur der Schwenkungsnuss gebildeten Über­
hang interpretiert werden dürfe, evident, dass für die beabsic htigte Wirkung die An­
ordnung eines Vorsprunges an der Schwenkungsnuss keine notwendige Vorausset­
zung bildet. Der in Betracht fallend e Fachmann - e in Maschinenbauer mit dem Aus­
bildungsstand eines Maschineningenieurs HTL, der von der Ausbildung her auch mit 
der Mechanik der Flüss igkeiten und Gase vertraut sei und über eine mehrjährige Pra­
xis als Konstrukteur verfüge - werde klar erkennen, dass hier der dynamische Druck 
unmassgeblich sei , und dass die Anhebung der sphärischen Nuss praktisch alleine 
durch den statischen Druck in der Kammer erfolge. Massgebend se i nicht «die [ge­
meint ist vom Erfinder I beabsichtigte Wirkung» der Anordnung eines Vorsprunges 
an der Schwenkungsnuss (an sich), sondern dass bei dieser Anordnung der Durch­
messer D2 an der oberen Begrenzung grösser sei als der Durchmesser DI an der 
unteren Begrenzung. 

Dieser Auffassung ist beizupflichten. Selbst ein In-turn des Erfinders in der Beur­
teilung der Wirkzusammenhänge wäre dem Patent nicht schädlich , wenn das techni­
sche Problem auf Grund der angegebenen Lösungsmittel in für den Fachmann er­
kennbarer Weise gelöst w ird. Anders wäre es nur, wenn der Schutz gerade für eine 
irrtümliche Ursache beansprucht würde oder die Patentschrift den Fachmann daran 
hindern würde, mit den vorgeschlagenen Mitteln den angestrebten Erfolg zu errei ­
chen . Davon kann nicht die Rede sein. Gemäss vorstehenden Ausführungen führt 
nämlich der Vorsprung in der Kontur der sphärischen Nuss zu den unterschiedlichen 
Durchmessern in der oberen und der unteren Begrenzung, was den Auftrieb der Spin­
del bewirkt. Der Fachmann erkennt nach dem Gesagten auch, dass es dem Erfinder 
eben darauf ankommt. Im Unterschied zu der noch im Massnahmebeschluss vertre­
tenen Auffassung können der Patentschrift keine schlüssigen Anhaltspunkte dafür 
entnommen werden, dass hierdurch angestrebt worden wäre, den durch die Zuleitung 
4 ausströmenden Pressluftstrahl auf den Nocken zu leiten und (allein oder vorzüg­
lich) durch die Kraft aus dem Impuls der Zu leitung das Anheben der Spindel zu be­
wirken. Der dadurch erzeugte Staudruck (dynamische Druck) wäre selbst bei senk­
rechtem Aufprall mit hoher Geschwindigkeit auf die Schulter oder Stufe offensicht­
lich zu gering, um eine schwergewichtige Spindel zu heben und zu tragen. Die 
Spindel soll vielmehr durch den grösseren Druck von unten angehoben werden, und 
es sollen auf diese Weise während der Entspannung im sich öffnenden Spalt im un­
teren Lager und im Spalt im oberen Lager Luftkissen zwecks reibungsfreier Lage­
rung erzeugt werden; dies geschieht zur Hauptsache durch die Druckdifferenz zwi ­
schen der oberen und unteren Begrenzung (statischen Druck) im Zylinder. Mit dem 
patentgemässen Nocken wird erreicht, dass der Durchmesser an der oberen Begren­
zung auf jeden Fall grösser ist als an der unteren. Dass der Druck im oberen Spalt 
nach aussen hin abgebaut wird , ändert nichts. Es versteht sich für den Fachmann von 
se lbst, dass er den Spalt soweit verengt, dass sich von unten her ein grösserer Druck 
aufbauen lässt. Anderseits ist der Druck im Spalt nach innen immer noch so gross, 
dass er den Ko lbenring 5 zu heben vermag. Gemäss dem Patentanspruch ist denn 
auch der Fachmann gehalten, die Schulter oder Stufe dem Luftstrom des pneumati-
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sehen Mittels derart auszusetzen, dass während der Periode des Entspannens die 
sp härische Nuss in den Lagern durch e in Luftkissen getragen wird. Sache des Fach­
mannes ist es mithin , Zuleitung, Spalte, Druckluft usw. so aufeinander abzust immen, 
dass di es erreicht wird. 

Wenn demzufolge der Gutachter die technische Lehre bezüglich Merkmal 6 dahin 
interpretiert, dass dies für den Durchschnittsfachmann bedeute, der sphärischen Nuss 
oder dem mit ihr fest verbundenen Teil e ine solche Form zu geben, dass die Nuss in 
der Entsperrungsphase de rges ta lt der Lu ft der pneumati schen Mittel unterworfen ist, 
dass sie von einem Luftkissen getrage n wird , so ist dagegen nichts einzuwenden . 
Entgegen der Auffass un g der Beklagten wird dadurch nicht ein all gemei ner Erfin ­
dungsgedanke herausges te llt , sondern es wird lediglich festgestellt , was der Durch­
schnittsfachmann dem Patentanspruch unte r Beiziehung von Beschreibung und 
Zeichnungen entnehmen konnte, bzw. was ihm durch den Inhalt des Patentanspru­
ches unter Beiziehung von Beschreibung und Zeichnung nahegelegt war. Wenn die 
Beklagte im übrigen meint , die Erfindung bestehe einfach im a lternat iven Zuführen 
von Pressluft durch di e Leitung 7 zwecks Versperren des Kolbenringes und von 
Pressluft durch die Le itung 4 zum Entsperren, so verkennt sie den C harakter der Er­
findun g vollends. 

5.1 Der Gutachter bejahte d ie Patentverletzung für die M-C I gemäss der an sich 
unbestritte nen Zeichnung. Mit Recht geht er davon aus, dass der Umstand , dass bei 
dieser A usführung unten e in beweglicher Lagerring vorgesehen ist, noch keinen we­
sentli chen Unterschied ausmacht. Die bewegliche Anordnun g des unteren Lagers 
dient der Feinverschiebung, während die Grobverschiebung über den Magnetfuss 2 
und Schwenkarm 4 erfolgt. Dies hat mit der Lösung der patentgemässen Aufgabe 
ni chts zu tun und ist daher in diesem Zusammenhang nebensächli ch, wesha lb die un­
te rschiedliche Verwirklichung in dieser Hinsicht nicht aus dem Schutzbereich des 
Patentes herausführt. 

Bei der M-C I werden di e beiden Lager der Schwenkungsnuss durch zwe i tragen­
de Lagerringe 6 gebildet. Die Lagerflächen der beiden Lagerringe 6 weisen eine der 
Schwenkungsnuss entsprechende konkave Sphärizität auf; die Schwe nkungsnuss 
wird in der Sperrungsphase zwischen den beiden Lagerringen geha lten . Zwischen 
den be iden Lagern ist ein (offener) Raum 40 zur Aufnahme der Hülse 7 mit der 
sphäri schen Schwenkungsnuss vorhanden. In der Entsperrphase wird nun der Spann­
ring 8 von der auf ihn ausgeübten Kraft entlastet. Dann wird über die Ringnut 6c und 
die Bohrung 6g Druckluft in die Kammer 6d des unteren Lagerringes und (paral lel 
oder in Serie) über eine Bohrung 6h im oberen Lagerring 6 Druck luft gegen die 
Schwenkungsnuss verteilt . Nach Auffassung des Gutachters wirkt diese Druckluft 
bezüglich des oberen , beweg lichen Lagers in der Entsperrungsrichtung. Im Bereich 
des unteren Lagers seien die Verhä ltni sse so, dass der Durchmesser D2 der Schwen­
kungsnuss am oberen Rand der Kammer 6d grösser sei als der Durchmesser 01 an 
deren unterem Rand. Für den Fachmann sei damit klar, dass die Anhebung der 
Schwenkungsnuss nahezu ausschl iess lich durch den statischen Druck in der «Kam­
mer (6d) » erfolge und dass dafür nicht ein Nocken erforderlich sei, sondern dass es 
ausre iche, dass der Durchmesser 02 der Schwenkungsnuss an der oberen Begren­
zung de r Kammer grösser se i als der Durchmesser 01 an deren unteren Begrenzung. 
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Der Gutachter gelangt damit folgerichtig zum Schluss, dass die Beklagte mit die­
ser Ausführung das Klagepatent verletzt. In der Tat benützt die Beklagte alle we­
sentlichen Elemente der patentgemässen Lehre, wenn zum Teil auch in abgewandel­
ter Form. So weist ihre Ausführung pneumatische Mittel auf, die in der Entspan­
nungsrichtung auf den beweglichen oberen Sitz (6) wirken und diesen bei Zuleitung 
von Pressluft durch die Leitung 6h abheben Die sphärische Nuss 7 weist ferner eine 
Stufe (Überhang) auf, die dem Luftstrom als pneumatisches Mittel ausgesetzt ist, 
und dies derart, dass während dieser Periode die sphärische Nuss durch ein Luftkis­
sen getragen wird. Durch die grössere Kraft von unten her dank der Formgebung der 
Nuss bzw. dank der unterschiedlichen Durchmesser der Schwenkungsnuss D2 an der 
oberen Begrenzung der Kammer und DI an deren unterer Begrenzung wird (nach der 
Formel Druck mal proji zierte Fläche) ein (statischer) Druckauftrieb erzeugt, die 
Nuss angehoben und in den beiden Lagern ein Luftkissen zum Zwecke der Herab­
setzung der Reibung gebildet. Dies ist die dem Fachmann naheliegende Anwendung 
der patentgemässen Lehre, wie sie sich ihm nach dem vorstehend Dargelegten auf 
Grund der Patentschrift erschliesst; die Anwendung fällt daher, ohne dass sich das 
Gericht weiter auf lange Diskussionen der Beklagten in ihrer Stellungnahme zum 
Gutachten einlassen muss, klar und eindeutig in den Schutzbereich des Patentes, 
auch wenn die M-C l die patentgemässe Lösung in diesem Punkt nicht wörtlich ver­
wirklicht. 

5.2 Die M-C II unterscheidet sich gegenüber der vorstehend betrachteten Ma­
schine dadurch, dass ein oberer beweglicher Lagerring wie bei der patentgemässen 
Lösung fehlt und die sphärische Nuss nur unten auf einem beweglichen Lager ist, 
wo Pressluft über eine Ringnut eingeleitet wird. Der Gutachter verneinte eine Pa­
tentverletzung, weil gemäss Patentanspruch die Luftlagerung der Nuss mit der 
Spindel oben und unten gleichwertig ist. Dies ergebe sich klar aus der der Patentan­
meldung zugrunde liegenden PCT-Anmeldung, wo ausdrücklich gesagt werde, dass 
die sphärische Nuss während der Entsperrphase so auf den oberen Kolbenring 5 ein­
wirke, dass sie «flotte entre ses deux sieges». Ebenso lasse sich der Patentbeschrei­
bung nichts anderes entnehmen, als dass der Erfinder auch die Luftlagerung im Be­
reich des oberen Lagers für ein wesentliches Erfindungsmerkmal gehalten habe. 
Auch der Gesichtspunkt der Aufgabenstellung, die die freie Einstellbarkeit der 
Werkzeughalterspindel beeinträchtigenden Kräfte so weit als möglich herabzuset­
zen, führe zur Annahme, dass gemäss Klagepatent die Reibungskräfte auch im Be­
reich des oberen Lagerringes möglichst aufgehoben werden sollten. Es bedürfe 
demgegenüber einer besonderen Leistung, zur Erkenntnis zu gelangen, dass im Be­
reich des oberen Lagerringes auf eine Luftlagerung verzichtet werden könne. Sinn­
gemäss nahm damit der Gutachter mit überzeugenden und schlüssigen Argumenten 
an , dass die Luftlagerung im Bereich des oberen Lagers (gleichzeitig mit der Luft­
lagerung im Bereich des unteren Lagers) keine überflüssige Überbestimmung, son­
dern Teil der patentgemässen Lehre darstellt. Da bei der M-C II ein wesentlicher 
Teil der Erfindung nicht verwirklicht ist, ist dem Vorwurf der Patentverletzung die 
Grundlage entzogen. Dass die Pressluft im Bereich des oberen Lagers nur dem Aus­
blasen von eingetretenen Partikeln (Verunreinigungen) diene, kann nicht angenom­
men werden. 
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Der Gerichtsgutachter hat all erdings auf e ine Z usatzfrage hin erkl ärt , dass nach 
se ine r Übe rzeugung der erfindungsgemässe Erfolg auch be i der M-C II noch in 
e ine m wese ntlichen Ausmass erre icht werde. Gleichwohl verne inte e r eine Patent­
ve rle tzung, weil die Luftlagerung im Bereich des oberen Lagers ein wese nt licher Teil 
der patentgemässen Lehre bleibe . Mit Recht. Wie der G utachter richti g e rkannte, 
wurde mit der gestellten Frage das Rec htsproblem der unvoll ko mmenen Ausführung 
angesprochen. Auch in e inem so lchen Fall setzt abe r der Pa tentsc hutz voraus, das s 
di e Erfindun g in allen ihren wese ntli chen Ko mbinat ionste il en identi sc h oder äqui va­
lent benützt und ein vorte ilha ftes Zusammenwirken a ll er Lösungs merkmale erziel t 
w ird. Da di e Luftl agerun g im Bere ich des Lagers kenn zeichnender Teil der Erfin­
dun g is t, is t d ie Bek lagte mit dem Verzicht darau f aus dem Schutzbere ich, glei chgül­
ti g ob auf diese Lagerung zwec ks Pos itioni erung der Werkzeughalte rspinde l allen­
fa ll s ve rz ichtet werden könn te bzw. di e Luftlagerung im Bereich des unte ren Lagers 
gen ügen könnte . Diese Lagerung wurde beansprucht und war offe nsichtli ch gewo ll t. 
Die O bjektivierung der Auslegung nach Massgabe des Vers tänd ni sses des Fachman­
nes bede ute t ni cht , dass der Fachmann di e Erfindun g losge löst vo m Patentanspruch 
fre i inte rpreti eren dürfte; massgebend ist vie lmehr, was sich se inem Sachverstand 
aus der beanspruch!en Lös un g unter Be iz iehung von Beschre ibung und Zeichnung 
a ls tec hni sche Problemlösun g e rsc hli ess t. Dazu gehört di e Lu ftl agerun g zwecks Ver­
besse run g der Pos itio ni erun g auch im oberen Lager. Die Gewährung des Patent­
schut zes für di e Luftl agerun g a ll e in im unteren Lager li efe denn auch entweder auf 
e inen un zuläss igen Teil schutz oder auf eine verpönte Verall ge meine rung des Erfin ­
dun gsgedankens hinaus; beides wäre mit den eingangs ge nannten G rundsätzen ni cht 
mehr vereinbar und kann insbesonde re au ch ni cht mit dem a ll gemeinen Hin we is auf 
den Schutz vor Nachahmun g gerechtfe rti gt we rden. Aus di ese n G ründen e rübri gt 
s ich a uch. auf die von der Kl ägerin in ihrer Ste llungnahme zum G utachten geste llten 
Ergän zun gs fragen zu die sem Problem zurückzukomme n. Die Patentve rl etzung mit 
Bezug auf die M-C II ist zu ve rn e inen. 

5 .3 Be i diesem Ergebni s braucht andererseits auf die von der Beklagten erhobene 
Einrede des freien Standes der Technik nicht eingegangen zu werden. Damit will die 
Beklagte geltend machen , die Verwendun g von Druckluft zwec ks Lagerung der 
sphäri schen Nuss im unteren Lagerring bei den angegriffenen Au sführun gsformen 
sei dem Fachmann durch den vorbekannten Stand der Techni k bereit s bekannt gewe­
sen. Bezüg li ch der M-C II , be i de r s ich di e Verwendung vo n Druckluft im Bereich 
des unteren Lagers ersc höpft , ste llt sich diese Frage ni cht mehr, da e ine Verletzung 
ohn edi es zu verneinen is t. Bezüg li ch der M-C I behauptet di e Bekl agte selber mit 
Rec ht ni cht , diese Ausführun g insgesamt habe im frei en Stande der Technik gelegen. 
Davon abgesehen bezieht sich nach dem Gutachten der dazu im Hauptverfahren gel­
tend gemachte Stand der Technik bestenfalls auf die Verschiebung von rel ativ schwe­
ren Metallteilen auf Tischen unter Zuhilfenahme eines Luftki sse ns - ge nauer wohl 
eines Luftfilms-, das zwi schen planen Flächen wirkt. Daraus lasse sich ni cht schon 
e ine Anregung für die Verwendun g von Druckluft zwecks Lagerung e ine r sphäri­
schen Nuss im unteren Lagerring nach Art der angegriffenen Ausführun gs formen der 
Beklagten e rkennen. Zumindest wurde di es, so darf angenommen werden , in den 
vorbekannten Unte rlagen nirgends offenbart. 



3 15 

Dies gilt ebenso für den von der Beklagten mit der Novenei ngabe vom 29. Januar 
1991 zur se lben Einrede neu e ingereichten Stand der Technik , der dem Gutachter 
eventualite r zur Beantwortung der dahin zie lenden Frage unterbreitet worden ist. 
Diese neuen Unterl agen zu m Stand der Technik wu rden zudem verspätet e ingereicht 
(§§ 114/1 15 ZP0) . Entgegen der Behauptung der Beklagten handelt es sich dabei 
ni cht bloss um Beweismittel zur erhobenen Einrede des freien Standes der Technik; 
vie lmehr beinhalte n die Unterlagen se lber einen neuen Stand der Technik und impli­
zite neue Behauptungen. Dies erg ibt sich schon daraus, dass die einze lnen Unterl a­
gen e ingehend dargelegt und gewü rdigt werden müssen. Der massgebliche Sachver­
halt ist aber auch im Patentprozess von den Parteien zu behaupten , und d ies umso 
mehr, als es heutzutage den Parteien keine grosse Mühe bereitet, den nach ihrer Auf­
fass un g massgeblic hen Stand der Technik durch gee ignete Recherchen zu erm itte ln. 
Die Auffassung, die Ermittlung des Standes der Technik sei Sache des Experten (vgl. 
dazu die begründete Kritik von Tro ll er, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Band II, 
Anm. 163 und 164 auf S. 106 1), hat sich nicht durchgesetzt. Zweife lsohne hätte die 
Beklagte die nac hgereichten Unterlage n noch vor Absc hluss des Hauptverfahrens 
beibringen können und nicht erst nach der im Ansc hluss daran durchgeführten Refe­
rentenaudien z, die offenbar zum Anl ass für diese Weiterung genommen wurde. So­
fe rn daher auf di ese Unterlagen überhaupt e inzutreten ist, ist aber mit dem Gutachter 
nochmals festzuste ll en, dass sie zur Begründung der Einrede des freien Standes der 
Technik ni chts hergeben. 

6. 1 Die Beklagte hat se inerze it Werkzeughalterspindeln nac h Art der M-C I her­
gestellt und in Verkehr gebracht und vertritt nach wie vor die Auffassung, dadurch 
das Klagepatent nicht verletzt zu haben und ni cht zu verletzen , wenn sie dies weiter­
hin tun würde. Damit ist d ie Wiederholungsgefahr gegeben und ihr di e wei tere Her­
ste llung dieses Typs zu verbieten. Das Unte rl ass ungsbegehren ist in di esem Sin ne 
te ilwe ise gutzuheissen, wobe i das begehrte Verbot auf die wesentl ichen E lemente der 
M-C I einzusch ränken ist. 

Im übri gen ist di e Unterlassungsklage abzuwe isen. 

6.2 Die Beurte ilung der Schadenersatzklage wegen Inverkehrb1ingens von pa­
tentverletzenden Erzeugn issen durch die Beklagte gemäss Hauptklagebegehren Zif­
fer 2 setzt naturgemäss einen rechtskräftigen Entscheid über die Patentverletzu ng als 
so lche voraus, da sich erst dann e in Beweisverfahren über di e Folge n der Patentver­
letzung lohnt. Diese Klage ist daher vom vorli egenden Prozess abzutrennen un d un­
ter der neuen Nummer 546/9 1 weiter zu behandeln , wobei das diesbezüg li che Ver­
fahren zu sistieren ist, bi s über die Patentverletzung als so lche (Unterlass ungsk lage) 
rechtskräfti g entsc hi eden ist. Die Abtrennung und Sistierung wird durch Präsidial­
verfügung erfolgen. 

7. Mit der Widerklage beanstandet di e Beklagte zwei Werbeanzeigen der Kläge­
rin , in denen diese ihre Ventil sitz-Bearbeitungs maschinen der automatischen Zen­
trie rvorrichtun g für die Werkzeugträgersp inde l berühmt. Sie beruft sich bezüglich 
der Zuständi gke it ohne nähere Begründung auf Art. 12 Abs. 2 UWG, § 60 ZPO und 
§§ 6 1 Abs. 1 Ziff. 1 und 62 G VG. Art. 12 Abs. 2 UWG ist ni cht anwendbar, da e in 
sachlicher Zusammenhang mit der Patentverletzungsklage ni cht besteht. In sach-
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licher Hinsicht fällt die Zuständigkeit des Handelsgerichtes nach§ 62 GVG (und nicht 
nach§ 61 Abs. 1 Ziff. 1 GVG) in Betracht. Die örtliche Zuständigkeit des Handelsge­
richtes sodann kann deswegen, weil zwischen der behaupteten Wettbewerbswidrig­
keit und dem Patentverletzungsstreit kein enger sachlicher Zusammenhang (hier im 
Sinne von § 15 ZP0) besteht, nur mit dem Begehungsort Zürich begründet werden. 
Die Beklagte behauptete dazu im Verlaufe des Verfahrens tatsächlich, die Klägerin 
habe die fraglichen Prospekte 1989 an der «Autotecnica» in Zürich auflegen lassen, 
und sie legt eine Fotografie des Schildes einer Maschine der Klägerin vor. Die Kläge­
rin machte dazu geltend , der englischsprachige Prospekt werde in der Schweiz nicht 
aufgelegt, und der Prospekt sei schon zehn Jahre alt. Dies schliesst jedoch nicht aus, 
dass der eine oder andere Prospekt trotzdem in die Schweiz gelangte und hier an der 
erwähnten Ausstellung, wo die Klägerin bzw. ihre Wiederverkäuferin unbestrittener­
massen mit einem Stand vertreten war, auflegte oder auflegen liess. Dafür spricht, 
dass ein Aufkleber mit dem Hinweis in englischer Sprache «Automatie Centering» 
verwendet wurde. Es ist zudem schwerlich einzusehen, wo sonst die Beklagte sich die 
beanstandeten Unterlagen verschafft haben könnte. Auch wenn zu diesem Punkt kei­
ne strengen Beweise vorliegen, so darf wohl die örtliche Zuständigkeit zur Beurtei­
lung der Widerklage ohne Bedenken bejaht werden (Art . 129 Abs. 2 IPRG). 

Die Klägerin hat sodann für diese Prospekte einzustehen, ungeachtet dessen ob 
sie selber diese Prospekte auflegte oder dies durch ihren Wiederverkäufer gesche­
hen liess. Es sind ihre Prospekte, die nur durch sie in Verkehr gebracht worden sein 
können. 

Die von der Beklagten beanstandete Werbeaussage , bei der in Frage stehenden 
(patentgemässen) Maschine erfolge die Zentrierung automatisch, dürfte wörtlich ge­
nommen unrichtig sein. Diese Werbeaussage verstösst aber deswegen nicht schon 
gegen das Wettbewerbsgesetz (Art. 3 lit. b UWG). Offensichtlich handelt es sich bei 
dieser Angabe mehr um eine Überzeichnung des effektiven Vorteils der patentge­
mässen Lösung, dass dank der patentgemässen Lösung eine hohe Positionierge­
nauigkeit bei der Zentrierung erreicht werden kann. Da nur qualifizierte Fachleute 
für den Ankauf solcher Werkzeugmaschinen in Betracht kommen, kann ernsthaft 
nicht angenommen werden, diese würden den wahren Sachverhalt nicht sofort er­
kennen und durch die ungenaue Werbeangabe irregeführt. Die Widerklage, sofern 
auf sie durch das angerufene Gericht einzutreten ist, ist daher abzuweisen. 

8. Der Streitwert der Hauptklage wird von den Parteien mit 1'000'000 Franken 
und de1jenige der Widerklage mit 20'000 Franken beziffert. 

Da die Klägerin mit ihrer Klage mit Bezug auf die M-C I obsiegt, mit Bezug auf 
die M-C II jedoch unterliegt, ist es angezeigt, die Kosten zu teilen und die Prozess­
entschädigungen wettzuschlagen. Das Obsiegen der Klägerin bezüglich der Wider­
klage rechtfertigt keine abweichende Regelung. Abgesehen davon, dass der Streit­
wert dieser Klage kaum wahrnehmbar ins Gewicht fällt, wird dieser Teil auch da­
durch aufgewogen, dass das Klageinteresse am Verbot der M-C lI eher grösser sein 
dürfte als am Verbot der M-C I, auf deren Ausführung die Beklagte leichter verzich­
ten kann. 

Das Kassationsgericht liess die vom Handelsgericht getroffene Regelung der Ko­
sten- und Entschädigungsfolgen im Massnahmeverfahren nicht gelten und wies die 
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Sache zur neuen Entscheidung zurück . Dies im wesentlichen mit der Begründung, 
der vom Handelsgericht durch das Verhalten der Beklagten in jenem Verfahren an­
genommene Mehraufwand sei aus den vorinstanzlichen Akten nicht ersichtlich; das 
Handelsgericht hätte sich selbst ohne das beanstandete Verhalten der Beklagten auch 
mit der M-C Il befassen müssen; es sei daher wi llkürlich, der im Massnahmeverfah­
ren obs iegenden Beklagten d ie Hälfte jener Kosten aufzuerlegen und die Entschädi­
gungen wettzusch lagen, ohne gleichzeitig zu spezifizieren, worin der Mehraufwand 
bestehe. Das Handelsgericht ist an diese Erwägungen gebunden. Insbesondere kann 
die aufgehobene Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen ni cht etwa mit 
dem Argument aufrecht erhalten werden, die Klägerin hätte bei Beurteilung der 
Sachfrage wie in der Hauptsache wenigstens bezüglich der M-C I obsiegt; massge­
bend ist in diesem Zusammenhang allein, dass sie in jenem Verfahren unterlegen ist. 
Die Kosten für das Massnahmeverfahren sind daher der Klägerin aufzuerlegen , und 
es ist die Klägerin zu verpflichten, die Beklagte für jenes Verfahren angemessen zu 
entschädigen. 

Demgemäss erkennt das Gericht 

1. Die Doppel der Stellungnahmen der Parteien vom I 1. und 14. Oktober 199 I 
(act. 144 und 145) werden je der Gegenpartei zugestellt. 

2. In teilweiser Gu theissung von Hauptklagebegehren Ziffer I wird der Beklag­
ten - unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe gemäss Art. 
292 StGB mit Haft oder Busse im Widerhandlungsfal le - verboten, Werkzeughalter­
spindeln für Bearbeitungsmaschinen hoher Präzision bzw. Bearbeitungsmaschinen 
hoher Präzision mit Werkzeughalterspinde ln mit den folgenden Merkmalen in Kom­
bination: 

(Ziffern I und 2 wie Rechtsbegehren; Anm. Redakt ion) 
3) die Spindel weist Mitte l auf, um das bewegliche Lager zu versch ieben, die in 
Richtung des Sperrens der sphärischen Nuss der Hül se zwischen den beiden 
Lagern wirken; 
4) die Spinde l weist überd ies pneumatische Mitte l auf, d ie auf das beweg li che 
Lager in Richtung des Entsperrens wirken; 
(Ziffer 5 wie Rechtsbegehren; Anm. Redaktion) 

insbesondere Werkzeughaltersp indeln für Bearbeitungsmaschinen des Typs M-C 
I bzw. Bearbeitungsmaschinen dieses Typs in der Schweiz herzustellen (wie Rec hts­
begehren; Anm. Redaktion). 

3. Im übrigen wird Hauptklagebegehren Z iffer I abgewiesen. 

4. Die Widerklage wird abgewiesen. 
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Art. 47 Abs. J PatG - «DJSKETTENDEFEKT» 

- Der Patentbewerber hat .für das Verschulden seines Patentanwaltes als auch 
für dessen Hilfspersonen wie fiir sein eigenes einzustehen (Ablehnung einer 
Prax isänderung, E. 3 und 4a). 

- Der Patentanwalt hat sich bei nicht alltäglichen Angelegenheiten selbst um 
die Fristberechnung zu kümmern; die Wahrung der Frist gemäss Art. J 13 
Abs. 2 PatG ist kein e untergeordnete Routinearbeit ( E. 4c ). 

- Le deposant repond de lafaute de son ingenieur-conseil en propriete intellec­
tuelle et de ses auxiliaires comme de la sienne (refus d 'un changement de ju­
risprudence cons. 3 ä 4a). 

- S'il ne s'agit pas d'affaires courantes, l'ingenieur-conseil doit s'occuper lui­
meme de La computation des delais; la sauvegarde du delai prevu ä l'article 
J 13 a/.2 LBI n'est pas un travail de routine d'importance secondaire (cons . 
4c). 

BGer I. Zivi labt. vom 4. Oktober 1991 (im Verfahren nach Art. 109 Abs. l OG). 

Das europäische Patentamt beschloss im Sommer 1990 die Erteilung eines in eng­
li scher Sprache zu veröffentlichenden Patentes, wobei als Publikationsdatum der 
12. September 1990 angegeben wurde . Da auch di e Schweiz und Liechtenstein als 
Schutzländer benannt wurden, hätte bis zum Publikationsdatum beim BAGE eine 
Übersetzung in eine der schweizerischen Amtssprachen eingereicht werden müssen. 
Weil dies nicht geschah, stellte das BAGE am 17. September 1990 den Nichteintritt 
der Wirkungen des Patentes für die Schweiz und Liechtenstein fest. Die Patentinha­
berin beantragte die Wiedereinsetzung in den früheren Stand, entrichtete die Wieder­
einsetzungsgebühr und holte die versäumte Handlung nach. Das BAGE wies das 
Wiedereinsetzungsgesuch mit Verfügung vom 15. Mai 1991 ab. Die Patentinhaberin 
hat gegen di ese Verfügung Verwaltungsgerichtsbeschwerde eingereicht mit dem An­
trag , sie aufzuheben und dem Wiedereinsetzungsgesuch zu entsprechen. 

Das Bundesgericht hat in Erwägung gezogen 

3.- a) Die Fristversäumnis ist auf folgende Umstände zurückzuführen: Der Er­
teilungsbeschluss des Europäischen Patentamtes (EPA) traf am 6. August 1990 beim 
europäischen Vertreter der Beschwerdeführerin ein. Als Publikationsdatum war der 
12. September 1990 angegeben. Die Chefsekretärin der Anwaltskanzlei bereitete 
daraufhin wie üblich die Validierung vor. Am 24. August 1990 ging die Diskette mit 
der Übersetzung der Patentschrift ein. Gleichentags wies die Chefsekretärin eine an­
dere Sekretärin an , den Text der Diskette innerhalb einer Woche auszudrucken und 
dem zuständigen Patentanwalt zur Kontrolle vorzulegen. Am folgenden Tag trat die 
Chefsekretärin einen zweiwöchigen Urlaub an. Zufolge eines äusserlich nicht er­
kennbaren Defekts der Diskette liess sich der Text nicht ausdrucken. Die Sekretärin 
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teilte dies dem Patentanwalt mit , der für einen Ersatz der Diskette sorgen wollte. Da­
be i wusste er, dass sich auch die Übersetzerin bi s zum 10. September im Urlaub be­
fand, weshalb er sich erst nac h die sem Datum um einen Kontakt bemühte , den er 
indes erst am 17 . September herste llen konnte. Die intakte Di skette erhielt er am l 9 . 
September 1990. Am selben Tag traf bere its di e Verfügung des BAGE betreffend 
Nichteintritt der Wirkungen des Patents für die Schweiz und Liechtenstein e in. 

b) Gemäss Art. 47 Abs. 1 PatG ist einem säumi ge n Patentbewerber oder -inhaber 
die Wiedereinsetzung in den früheren Stand zu gewähren, wenn er glaubhaft macht, 
dass er ohne sein Verschulden an der Einhaltung e iner durch Gesetz oder Verordnung 
vorgeschriebenen oder vo m BAGE angesetzten Frist verhindert worden ist. 

Betraut der Patentbewerber oder -inhaber unmittelbar oder mittelbar einen Dritten 
mit der Wahrung einer fristgebundenen Obliegenheit, so hat er nach konstanter Recht­
sprechung für dessen Verhalten wie für sein eigenes einzustehen, und zwar unabhän­
gig davon , ob der Dritte sein Vertreter, seine eigene Hilfsperson oder diejenige des 
Vertreters ist (BGE J 11 II 506, 108 Ir 158; PMMB I 1990 I 62 E. 2). Die Zurechnung 
fremden Verhaltens richtet sich dabei sinngemäss nach den Haftungsvoraussetzungen 
von Art. 101 OR, nicht nach denjenigen von Art. 55 OR. Der Sorgfaltsmassstab wird 
mit andern Worten an das Verhalten der Hi lfsperson , nicht an dasjenige des Patentbe­
werbers oder -inhabers angelegt (vgl. Oftinger/Stark, Schweizeri sches Haftpflicht­
recht, 4. Aufl ., Band ll/1 , S . 325 Rz l 10). Diese Auslegung von Art. 47 PatG ent­
spricht der Rechtsprechung des Bundesgerichts zu Art. 35 OG (BGE 114 [b 73 f. ). 

Die Organe des EPA rechnen demgegenüber dem Anmelder oder Pate ntinhaber 
fremdes Verhalten im Rahmen von Art. 122 Abs. l des Europäischen Patentüberein­
kommens (EPUe; SR 0.232.142.2) im Einklang mit der deutschen Rechtsprechung 
zu § 123 DPatG nach unterschi edlichen Kriterien zu , je nachdem, ob ein Verha lten 
e ines Vertreters oder einer Hilfsperson in Frage steht. Im ersten Fall haftet der An­
melder oder Patentinhaber wie für e in eigenes Verhalten, im zwe iten Fall dagegen 
nur insoweit , a ls er oder sein Vertreter die gebotene Sorgfalt namentlich in der Aus­
wahl, Instruktion oder Überwachung der Hilfsperson hat vermissen lassen (Singer, 
N 10/11 zu Art. 122 EPUe) . 

4.- a) Die Beschwerdeführerin anerkennt, dass sich die beantragte Wiedereinset­
zung nicht auf d ie bi sherige Rechtsprechung stützen lässt, hält indessen eine Pra­
xisänderung aus verschiedenen Gründen für geboten. Sie verweist einmal darauf, 
dass der Bundesrat den eidgenössischen Räten mit der Botschaft zu einer Änderung 
des PatG (BB 1 1989 IlI 232 ff.) bereits eine M ilderung der Säurnnisfolgen beantragt 
hat , die Vorlage zur Zeit aber wegen der darin ebenfalls vorgeschlagenen Neuerung 
hinsichtlich biotechnischer Erfindungen suspendiert ist. Die Beschwerdeführerin 
hebt sodann di e Singularität der schweizerischen Übersetzungsfrist hervor. Weiter 
macht sie geltend, Art. 122 Abs. 1 EPUe sei auf den vorliegenden Sachverhalt unmit­
te lbar anwendbar bzw. die Bestimmung stimme inhaltlich mit der nationalen Rege­
lung überein ; zum mindesten aber verlangt s ie eine Auslegung von Art. 47 PatG im 
Sinne der Praxis zum europäischen Recht. Schliesslich folgt sie auch de r in der Lite­
ratur an der bi sherigen Rechtsprechung geübten Kritik. Das BAGE versch liesst sich 
einer Milderung bzw. Anpassung der Praxis nicht grundsätzlich, hält jedoch die Vor-



320 

aussetzungen für eine Wiedereinsetzung vorliegend auch nach den Kriterien der 
Rechtsprechung zu Art. 122 Abs. 1 EPUe nicht für erfüllt. 

b) Die unmittelbare Subsumtion des zur Beurteilung stehenden Sachverhalts un­
ter Art. 122 Abs. 1 EPUe wird bereits dadurch ausgeschlossen, dass diese Bestim­
mung nach ihrem klaren Wortlaut bloss die Wiederherstellung von Fristen regelt, die 
gegenüber dem EPA zu wahren sind, während hier die Übersetzung beim BAGE ein­
zureichen war. Darauf findet Art. 122 Abs. 7 EPUe Anwendung, wonach es dem 
Recht der Vertragsstaaten überlassen ist, die Wiedereinsetzung von Fristen zu regeln , 
die gegenüber ihren Behörden einzuhalten sind, darunter gemäss Art. 65 EPUe auch 
diejenigen für die Einreichung einer Übersetzung (Singer, N 22 zu Art. 122 EPUe; 
Mathely. Le droit europeen des brevets d'invention, S. 361 ). 

Die Grundlagen einer den eidgenössischen Räten beantragten Gesetzesänderung 
haben gemäss Rechtsprechung de lege lata unbeachtet zu bleiben, da ihnen keine 
Vorwirkung zukommt (PMMB l 1990 I 63 E. 4d). Sie lassen allenfalls e ine Änderung 
der geltenden Ordnung als angezeigt erscheinen, berühren deren Anwendung dage­
gen nicht. 

Eine Milderung der Voraussetzungen für eine Wiedereinsetzung lässt sich eben­
sowen ig damit begründen, dass di e Schweiz (mit Liechtenste in) von sämtlichen Mit­
g li edstaaten des EPUe, die eine Übersetzung der Patentschrift in eine Amtssprache 
verlangen, nunmehr als einziges Land die Einreichungsfrist mit dem Hinweis im 
Europäischen Patentblatt und nicht drei Monate danach enden läss t. Die Regelung ist 
sowoh l in der Informationsbroschüre des EPA wie in der Literatur zum EPUe be­
schrieben (s iehe u.a. S inger, N 5 zu Art. 65 EPUe). Für die entsprechenden Fach­
kreise, namentlich für Patentanwälte, die sich mit internationalen und schweizeri­
schen Anmeldungen befassen , gehört sie bereits deshalb zum Wissensstand, wie er 
objektiv vorausgesetzt werden darf. Das Fehlen eines so lchen Wi ssensstandes aber 
ste llt so oder anders keinen Entschuldigun gsgrund für ein Fristversäumn is dar. 

Richtig ist, dass das Bundesgericht anfänglich davon ausging, Art. 122 Abs. 1 
EPUe entspreche inhaltlich Art . 47 PatG, setze insbesondere an eine Wiedereinset­
zung nicht mildere Anforderungen (PMMB l 1980 [ 74 E. 1 b und 76 E. 2) . Wenn in 
der Folge die Rechtsprechung der Organe des EPA dieser Auffassung widersprach, 
bedeutet dies allerdings nicht, dass deswegen auch die Praxis zu Art. 4 7 PatG zwin­
gend anzugleichen wäre. Die Eigenständigkeit des nationalen Rechts bleibt vielmehr 
nach Art. 122 Abs. 7 EPUe ausdrücklich gewährleistet. 

Ob schliess lich mit Blick auf die in der Literatur weiterhi n geübte Kritik an der 
bisherigen Rechtsprechung (zuletzt Poudret, N 2.6 zu Art. 35 OG) oder die Harmo­
nisierungsbestrebungen im europäischen Patentrecht eine Praxisänderung vorzuneh­
men ist, was das Bundesgericht in Kenntnis dieser E inwände bisher stets abgelehnt 
hat, kann offen bleiben, wenn sich ergibt, dass im vorliegenden Fall eine Wiederein­
setzung selbst nach der Rechtsprechung zu Art. 122 Abs. 1 EPUe nicht zu gewähren 
wäre. 

c) Nach der in Erwägung 2b a.E. erwähnten Rechtsprechung zum EPUe darf der 
Patentanwalt seinem Büropersonal Routinearbeiten übertragen, wozu auch die Be­
rechnung und Überwachung einfacher Fristen gehören kann, wenn das Prinzip der 
Berechnung eindeutig geklärt und dem Angestellten bekannt ist. Allerdings ist dafür 
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zu sorgen, dass in der Anwaltskanzlei e in wirkungsvolles System zur Überwachung 
der Fristen besteht, das geeignet ist, Versäumnisse zu verhindern (Singer, N 10 zu 
Art. 122 EPUe: Benkard/Schäfers, 8. Aufl., N 25 zu § 123 DPatG). Zudem hat der 
Anwalt sich bei nicht alltäglichen Angelegenheiten selbst um die Berechnung der 
Frist zu kümmern , insbesondere wenn die zu wahrende Frist gemessen am a ll gemei­
nen Geschäftsgang unüblich ist (Benkard/Schäfers, N 30 zu § 123 DPatG). Keiner 
weiteren Erörterung bedarf sch li essl ich , dass den Anwalt eine erhöhte Sorgfalts­
pflicht trifft, wenn das mit der Fristüberwachung betraute Personal ausfällt und des­
sen Arbeiten von Personen übernommen werden, denen die zulässigerweise dele­
gierte Kontrolle normalerweise nicht obliegt. In diesem Sinne ist auch die geeignete 
Stellvertretung sicherzustellen und besonders sorgfälti g zu überwachen. 

Im Lichte dieser Kriterien aber ist die angefochtene Verfügung nicht zu beanstan­
den. Die Beschwerdeführerin hat sich bereits das Eigenverhalten ihres Vertreters an­
rechnen zu lassen, womit dasjenige der Hilfspersonen an Bedeutung verliert. Dabei ist 
davon auszugehen, dass mit derjenigen von Art. 113 Abs. 2 PatG eine nunmehr eu­
ropäisch singuläre Frist zu wahren war, was nach dem Gesagten von vornherein nicht 
erlaubte, deren Beachtung als bloss untergeordnete Routinearbeit unbesehen dem 
Kanzleipersonal zu übertragen, sondern eigenverantwortlicher Kontrolle seitens des 
Anwalts bedurft hätte. Dies um so mehr, als dieser um die Abwesenheit der Chef­
sekretärin wusste und daher gehalten gewesen wäre, die sie vertretende, insoweit 
jedoch als unerfahren geltende Sekretärin besonders sorgfältig zu instruieren und na­
mentlich zu überwachen. Z udem fällt entscheidend mit ins Gewicht, dass der Patent­
anwalt persönlich über die Schwierigkeiten mit der gelieferten Diskette orientiert 
wurde und die Angelegenheit zur Bereinigung selbst an die Hand nahm. Spätestens in 
jenem Zeitpunkt hätte er sich Rechenschaft über die besondere Frist geben, den Fri­
sten lauf kontrollieren und die gee igneten Vorkehren treffen müssen, damit die 
gebotene Handlung rechtzeitig hätte vorgenommen werden können. Diese Unterlas­
sung damit zu entschuldigen, dass die Sekretärin auf den Fristablauf nicht hingewie­
sen habe, geht nicht an. Die Fristenkontrolle obliegt dem mit der Sache konkret be­
fassten Anwalt auch und namentlich unter ungewöhnlichen Umständen selbständig 
und nicht erst auf Weisung seiner Sekretärin hin. Die Fristversäumnis ist daher dem 
Vertreter der Beschwerdeführerin als Verschulden anzurechnen, für das diese so oder 
so wie für ein eigenes einzustehen hat. Dies schliesst die beantragte Wiedereinsetzung 
in den früheren Stand auch nach der Rechtsprechung zu Art. 122 Abs. l EPUe aus. 

Art. 47 LB! - «Reintegrationen l'etat anterieur» 

- Un comportement fautif de l'auxiliaire au cours de l'execution des travaux 
courants n 'est pas imputable au mandataire a la condition toutefois que celui­
ci ait lui -meme fait preuve de la vigilance necessaire dans ses rapports avec 
un auxiliaire. Il lui incombe, a cet egard, de choisir une personne qualifiee 
pour cette fonction , de la mettre au courant des täches a accomplir et de sur­
veiller dans une mesure raisonnable leur execution ( changement de jurispru­
dence). 
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- Dem Ver!re!er wird das Fehlverhalten einer Hil{1·person dann nicht angela­
s!e!, wenn er da r/u!, dass er in bezug auf diese Hilfs·person die erforderliche 
Ums ieh! ge:eig l ha!. Hier::,11 gehör!, dass er eine für d iese Tä1igkeit entspre ­
chend qualifi:ierte Person auswählt, dass er sie mit ihren Aufgaben ver1raut 
macht und dass er die A11 .1ji'ihrung ihrer Arbeilen in ver11ü11/iigem Umfang 
überwacht (Praxisänderung ). 

Deci sion de !' Office fäderal de la propriete intell ectue ll e du 3 juillet 1992 dans la 
cause X Inc ., publiee dans la FBDM 1992 I No 7/8, p. 6 1 ss. 

Faits 

1. Le Bulle tin europeen des brevets a publie dans son No 9 l /5 1 du 18 decembre 
199 1 la mention de Ja delivran ce d'un brevet europeen au nom de la req uerante. La 
S ui sse e t le Liech tenste in y fig urent parmi les Etats designes . Le brevet a ete publi e 
en langue ang laise. Par sa decisio n du 23 decembre 199 1, !'Office fäderal de la pro­
priete intellectuelle (ci-apres OFPI) av isa le mandatairc europee n de la requerante 
que le brevet susmentionne n 'ava it pas produ it effet en Su isse (e t au Liechtenstein) 
pour non presen tat ion de la traduction jusqu 'au 18 decembre 199 1 (art . 1 13 al. 2 
LBI). 

2. Le 28 fevrier 1992, la req uerante, represen tee par son mandata ire su isse, depo­
sa un e de mande de reintegrat ion en l'etat anterieur, executa l'acte omis, c.-a-d. remit 
a l'O FPI la traduction franc;aise du brevet mentionne c i-dessus, et paya la taxe de 
re integration. 

3. A l'appui de la demande, la requerante invoque !es faits sui va nts : 
Ell e travaille sur la base d' un sys teme bien regle d'echeancier pour garantir que !es 

echeances legales relati ves a des demandes de brevets so ient correctement respec­
tees. Chaq ue lettre rec; ue par la soc iete est contr6lee par un empl oye responsabl e pour 
determiner si cette lettre fa it etat d'une echean ce. Cette echeance est an notee a la 
main sur le doc ument en regard d'une impress ion a timbre humide «Reponse du e». 
La date est introduite dans un echeancier manuel n 'ayant qu ' une page pour chaque 
j our, l'insc ripti on dans l'echeanc ier comprenant le numero du brevet ou de la deman­
de de brevet, le client, une refärence interne et une bre ve desc ripti on de ce qui doit 
e tre fa it pour cette echeance. Apres avoir procede ainsi , le courri er du jour est con­
tr6 le par un autre employe de la req uerante pour etablir que chaq ue lettre faisant etat 
d'une echeance porte l'in scripti on de la date correcte en face du timbre «Reponse 
du e» . L'echeancier manue l est utilise de plusieurs fac;ons. Pour chaq ue employe de la 
requerante, une liste de travail es t sorti e de l'echeancier, reprenant toutes les echean­
ces co ncern an t cet employe dans un mois donne du calendrier. Comme systeme 
d 'appui independant, des photocopies des pages memes de l'echeancier sont distri­
buees aux employes approximativement une semaine a l'avance . Comme troi sieme 
procedure d 'appui , un employe responsab le contr61 e l'echeanc ier manue l chaque jour 
et avertit l'emp loye en charge lo rsqu 'une certaine ec hea nce reste dans l'echeancier 
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sans porter la mention indiquant que l'action necessaire a ete entreprise . Ce contr6le 
manuel final est effectue au debut de la journee en question . 

Dans le cas present, la decision de delivrance du brevet europeen fut emise par 
l'OEB le 8 novembre 199 1; ell e indiquait le 18 decembre 199 1 comme date de pu­
blication de la mention de la delivrance. Si la pratique normale de Ja requerante avait 
ete suivie, deux dates auraient du etre inscrites sur le document en face de l'impres­
sion au timbre humide «Reponse due», l'une etant Ja date de delivrance, c.-a-d. le 18 
decembre 1991 et l'autre etant une date posterieure de trois mois a la date de 
delivrance, c.-a-d. le 18 mars 1991. Par erreur, une seule date fut ecrite sur Ja com­
munication et introduite dans l'echeancier de Ja requerante, cette date etant Je 18 mars 
1992. L'echeance du 18 decembre ·l 991, qui etait connue pour s'appliquer a J'accom­
plissement des formalite s de delivrance en Suisse, ne fut pas introduite dans Je syste­
me d'echeancier. 

II n'est pas explicable pourquoi l'erreur a ete commise lors du premier contr6le ni 
pourquoi eile n'a pas ete remarquee lors du deuxieme contr61e. La personne dont Ja 
tache consiste a contr6ler le courrier pour ce qui est des echeances et qui a fait l'er­
reur dans le cas present est responsable, inte lligente et pleinement au courant des 
procedures de cet ordre. 

De plus, pendant Ja periode allant de fin novembre 1991 jusqu'au 6 fevrier 1992, 
le mandataire europeen de Ja requerante eut des problemes de sante sous forme de 
douleurs de poitrine et d'arythmies cardiaques. Son medecin lui recommanda d'evi­
ter toute surcharge de travail et autres formes de stress jusqu'a ce que des examens 
plus complets soient effectues. C'est pourquoi, durant cette periode, le mandataire 
adopta comme ligne de conouite de reporter !es demarches relatives a des echeances 
legales jusqu'a une date proche de l'echeance en question. Cette li gne de conduite fut 
adoptee de fac;;on methodique en apportant une attention tres soigneuse aux listes de 
travail et autres rappe ls internes . De plus , Je mandataire proceda a un examen per­
sonnel des dossiers dont il avait la responsabilite et pour lesquels il savait que des 
echeances legales etaient en cours. Ces dossiers comprenaient le dossier du present 
brevet europeen et il se souvient clairement d'avoir parcouru Je dossier, remarque 
l'echeance du 18 mars 1992 annotee sur Ja communication du 8 novembre 1991 et 
conclu que, puisque !es instructions du client et !es papiers s ignes etaient deja a 
disposition , il n'y aurait aucun prejudice pour le client si Ja suite des demarches pour 
ce dossier etait differee pour le moment. Si l'erreur anterieure n'avait pas ete commi­
se, les procedures normales de l'echeancier ou son examen materiel du dossier l'au­
raient alerte quant a Ja necessite d'accomplir !es formalites nationales en Suisse pour 
le 18 decembre 1991. 

4. La requerante conclut a l'octroi de Ja reintegration en l'etat anterieur pour !es 
motifs suivants: 

Le proprietaire du brevet et Je mandataire europeen ont pris toutes les dispositions 
raisonnab les pour garantir que !es formalites nationales relatives a Ja delivrance 
soient accomplies en Suisse. Si les formalites n'ont pas ete accomplies en temps vou­
lu , c'est en consequence de l'erreur d'un employe co·incidant avec des problemes 
momentanes de sante du mandataire. II est allegue que les responsabilites d'un man­
dataire agree par l'OEB a cet egard s'etendent a l'etabli ssement de procedures appro-
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priees , a la selection et a la Formation du personnel adapte pour mettre en ~ uvre ces 
proced ures. Ayant mis en place ces proced ures avec le personnel approprie, Je man­
dataire est cense avoir ag i tout a fait raisonnab lement si pour une bon ne raison il a fait 
confiance a ces procedu res. Une inadvertance qui se produit en raison de l'etat de 
sante du mandataire et d'une erreur im prev ue d'un employe est non pas une erreur de 
la part du proprietaire ou de so n mandata ire mai s un evenement sur leq ue l il n'a pas 
de control e . 

Cons iderants 

1. Pour etre recevable, une de mande de reintegration doit e tre presentee dans les 
deux mois des la fin de l'empec hement, mais au plus tard dans le delai d'un an a 
compter de l'expiration du de lai non observe, a l'autorite aupres de laque ll e l'acte 
om is devait etre accompli; en me me temps l'acte omis doit etre execute (art. 47 al. 2 
LB I). 

En l'es pece, ces conditions so nt realisees puisque la demande de reintegration fut 
presentee le 28 fevrier 1992, soit dans les deux mois qui ont suivi la fin de l'em­
pechement, c.-a-d . la date de la reception de la deci sion de l'OFPI. En meme temps, 
la traduction fra ncai se fut remi se ü l'OFPI. Les autres conditions etant rea li sees , la 
demande est recevable. 

2. Se lon l'art. 47 al. 1 LBI , la reintegration en l'etat antericur doit et re accordee au 
titul a ire du brevet qui rend vra isembl ab le qui 'i l a ete empeche, sans faute de sa part , 
d'observer un delai prescrit par la loi. Se lon une jurisprudence constante, il convient 
d'assimiler a la fa ute du titul aire du brevet ce ll e de son mandata ire ou des auxiliaires 
de ce dernie r (ATF 111 II 504 ss, 108 II 156 ss; voir auss i ATF 114 lb 67 ss). 

Le Tribunal federal app li que l'art. 101 CO par an a logie: la fa ute d'un aux iliaire est 
imputab le au titulaire d u brevet ou a son mandataire en foncti on de la dil igence qu'i l 
aura it dQ observer lui-meme s'il n'avait pas eu recours a un auxili a ire. Cette juri spru­
dence fu t critiquee a plusieurs reprises par la doctrine (M. G uldener, Wiederherstel­
lung bei Versc hulden von Hilfsperso nen , RSJ 55/1959, p. 369 ss; Ch . Eng le rt , Die 
Ste llung des Patentanwaltes bei Nichtei nha ltung einer Frist wegen des sc huldhaften 
Verha ltens sei nes Büropersonal s, unter Berücksichtigung der bundesgerichtlichen 
Praxis , RSPIDA 1967, p. 30 ss; R.E. Blum/M.M. Pedrazzini, Das schweizerische 
Patentrecht, 2e ed ., Berne 1975, n. 7a ad art. 47 LBI ; C.A. Riederer. Wiedereinset­
zung in den früheren Stand im schweizerischen Patentrec ht, these, Zurich 1977, p. 42 
ss et 11 6 ss; R. Bär, Die privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im 
Jahre 1982, RSJB 120/1984, p. 529; M. Schubarth , Die Wiedereinsetzung in den 
früh e ren Stand gemäss Art. 4 7 und 48 des schweizeri sc hen Patentgesetzes, RSJ 
83/ 1987, p. 161 ss = GRUR lnt. 1987, p. 461; A. Trailer, Immate ri a lgüterrecht, 3e 
ed iti on, B.'i le et Francfort sur le Main 1985, tome II , p. 744 n. 80; J. -F. Poudret, Com­
mentaire de la loi federale d'organi sation judiciaire, volume 1, Berne 1990, n. 2 .6 ad 
art. 35). Ces auteu rs invoquent le fa i t que l 'art. 101 CO consti tue en matiere de 
responsabilite civ il e une reg le specia le reservee aux ob li gations cont rac tue ll es; son 
app li cat ion irait au-de la du texte lega l de l'art. 47 LBI et rev iendrait pratiq uement a 
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reconnai'tre une responsabi lite causale. Se Ion ces critiques , l'application des princi­
pes de l'art. 101 CO conduirait a une trop grande severite et la consequence (perte du 
droit et par consequent de valeurs economiques importantes) serait souvent dispro­
portionnee en regard de l'erreur commise. Les auteurs preconisent pour Ja plupart 
l'application par analogie de l'art. 55 CO: Je titulaire ou le mandataire ne repond que 
du soin avec lequel il choisit, instruit et surveille son auxi li aire (cura in eligendo, in­
struendo vel custodiendo) . Ils rejoignent ainsi Ja jurisprudence de l'OEB concernant 
l'art. 122 CEB (restitutio in integrum) en vertu de laquelle un comportement fautifde 
l'auxiliaire au cours de l'execution des travaux courants n'est pas imputabJe au man­
dataire a la condition toutefois que celu i-ci ait lui-meme fair preuve de la vigilance 
necessaire dans ses rapports avec un auxiliaire. Il lui incombe, a cet egard , de choisir 
une personne qualifiee pour cette fonction, de la mettre au courant des täches a ac­
complir et de surveiller dans une mesure raisonnable leur execution (Decision de la 
chambre juridique du 7 juillet 1981 J 05/80, in 10 OEB 1981 , p. 343). Cette juris­
prudence correspond donc a l'art. 55 CO. 

3. II est vrai que la pratique actuelle en matiere de reintegration en l'etat anterieur 
est extremement severe. Les consequences de cette pratique sont particulierement 
lourdes dans les cas Oll la Suisse se distingue des autres Etats parties a la CBE et 
prevoit des delais speciaux tels que le delai prescrit pour la presentation de la traduc­
tion du fascicule du brevet (art. 113 al. 2 LBI). 

Conscient de ces problemes , le Conseil federal a tente de remedier a cette situa­
tion en proposant un nouvel art. 46 a LBI qui permet au titulaire qui n'a pas observe 
un delai prescrit d'obtenir la poursuite de la procedure moyennant une demande ecri­
te et le paiement d'une taxe particuliere (Message concernant une revision de la loi 
federale sur les brevets d'invention, du 16 aoGt 1989, FF 1989 III, p. 233/242/255 et 
259) , De plus, il propose egalement de reviser l'art. 113 al. 2 LBI afin de l'aligner sur 
les autres legislations europeennes, c.-a-d . que la traduction du fascicule du brevet 
devra etre remise dans les trois mois a dater de la publication de Ja mention de lade­
livrance du brevet (Message, p. 244 ). Mais le projet de revision, qui porte essenti­
ellement sur l'amelioration de la protection des inventions dans le domaine de Ja bio­
technologie , est suspendu afin de tenir compte de l'evolution internationale dans ce 
domaine. Cela a pour consequence regrettable que !es autres points de la revision 
(dont les nouveaux art. 46a et 113 al. 2 LBI), qui ne sont pour la plupart pas contro­
verses, sont egalement suspendus pour un temps indetermine. Une applicat ion anti­
cipee de la modification de la loi ne peut clairement pas etre envisagee (FBDM 1990 
I 63 cons. 4 d). Cependant dans un arret non publie du 4 octobre 1991 , le Tribunal 
federal a laisse ouverte la question de savoir si , au vu des critiques precitees, Ja pra­
tique suisse devait etre harmonisee avec la pratique europeenne. 

Or, l'evolution generale en matiere de propriete intellectuelle va dans le sens d 'une 
harmonisation croissante au niveau europeen. Au moment Oll eile a ratifie la CBE, la 
Suisse a egalement revise sa loi sur les brevets afin de l'harmoniser le plus possible 
avec Ja reglementation europeenne. Parmi les dispositions modifiees, citons par ex­
emple l'art. l a (exclusion de la brevetabilite des varietes vegetales, des races anima­
les et des procedes essentielJement biologiques d'obtention de vegetaux et d'ani­
maux) et J'art. 14 (duree du brevet) . L'art. 47 LBI ne fut pas revise en 1976, mais son 
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contenu corres pond a l'art. 122 CB E et le Tribunal fäderal avait initialement consi­
dere que la norme de l' art. 122 CBE n'etait pas differente de ce lle de l'art. 47 LBl et 
plus parti culi erement qu' e ll e n 'etait pas moins severe que ledi t arti c le 47 LBI 
(FBDM 1980 I, p. 74 cons. 1 b et p. 76 cons. 2) . L'O EB a par la suite confere a l'art. 
122 C BE une interpre tation que lque peu differente de ce ll e du Tribunal fäderal sur la 
questi on de la faute de l'auxili ai re du mandataire et applique des principes equi valant 
a l'art. 55 CO. Les deux di sposi tions ayant le meme contenu et l'harmoni sation de­
vant se fa ire dans la mesure du poss ible non seule ment au niveau legis latif, mais 
egalement au ni veau de l'interpretati on et de l'application des normes, la reprise de la 
pratique europeenne en ce qui concerne la fa ute de l'auxili aire du mandata ire consti ­
tue le moyen le plus adeq uat d ' harmoniser l'art. 47 LBI et l'art. 122 CBE, d'autant 
plus qu 'une modifi cati on legislati ve dans le sens indique ci-dessus (nouve l art. 46 a 
LBJ) est compromi se pour l'instant. Certes, la mesure dans laquelle la pratique sui s­
se necessite d ' etre harmoni see avec la pratique europeenne doit etre apprec iee de cas 
en cas , mais une harmon isati on au sujet de la presente questi on se j ustifie pleine­
ment. 

En effet, pour les brevets deployant leu rs effet s en Sui sse, ce sont deux pratiques 
diffe rentes qui reglent ac tuellement la procedure de re integrati on en l'etat anterieur 
pendant la procedure de de li vrance : ce ll e de l'art. 122 CBE pour les demandes de 
brevets europeens qui des ignent la Sui sse et ce lle de l'art. 47 L BI pour les demandes 
nati onales sui sses . Dans la perspective d ' une Future adhes ion de la Sui sse a la con­
venti on sur le brevet communauta ire, cette dichotomie pourra it encore eire aggravee, 
car les Futurs brevets communautaires seront admini stres par l'OEB. De plu s, le nom­
bre de brevets europeens des ignant la Sui sse va croissant et le nombre de brevets 
ayant effet en Sui sse de tenus par des etrangers ne fera sans doute qu 'augmenter a 
l'avenir. C'est pourquoi, lorsq ue ce la paraft judicieux comme dans le cas present, il 
est donc souhaitable d'operer une harmoni sati on avec la pratique de l'OEB . 

La reprise de Ja prati que de l'OEB en ce qui concern e la faute de l'auxili aire du 
mandata ire permet egal ement de repondre au x critiques formul ees par la doctrine a 
l'encontre de la pratique sui sse . E ll e remedie a sa grande severite et ti ent davantage 
compte des interets en j eu et de la di sproporti on qui peut ex ister entre la gravite de 
l'e rreur commise et une sanc ti on qui consiste en la perte du droit. Ell e est ainsi mieux 
en accord avec Je deroul ement et l'organi sation ac tue ls des affaires, le titulaire d'un 
brevet etant la plupart du temps contraint de faire appel a un mandataire, ce dernier 
etant lui -meme dan s l'obligation de confi e r certaines täches a des auxilia ires . 

Pour toutes ces rai sons, il s 'impose donc a l'avenir d'envi sager la responsabilite 
du mandata ire a la lumi ere de la pratique europeenne et d 'examiner, dans les cas ou 
le mandataire a fa it appel a un auxiliaire, le soin avec lequel il l'a choisi, instruit et 
surveill e. 

4. Dans le cas d'espece, il ressort de l'expose des fa its que le mandataire de la re­
querante a mi s en place un systeme de contr61e des echeances tres elabore et tres 
complet. Ses co llaborateurs sont des personnes competentes qu'il a choisies et in­
struites avec soin des procedures a effectuer. De plus la täche qui leur etait confiee 
(inscripti on des de lai s) etait de nature a etre executee par eux. On ne peut donc re­
procher au mandataire aucun manque de dili gence dans l'organisation de son bureau, 
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le choix et l'in struction de ses colla borateurs. En outre, lorsque sa mal ad ie a ex ige qu'il 
redui se son activ ite professionell e, il a pri s des mesures propres a assurer le suivi de 
ses dossiers e t il est admissible qu'en raison de son etat de sante, il n'ait pas contröle 
chaque doss ier dan s le detail. Un manque de diligence dans la surve ill a nce de ses 
auxi li aires ne peut donc pas non plus lui etre reproche . Le non-respect du delai du 18 
dece mbre 199 1 pour Ja presentation de la traduction a l'OFPI est dCi a une inadve rtance 
de la part des auxi liaires et aucune faute ne peut etre imputee au mandataire . 

5 . Au vu de ce qui precede, la de mande doit etre adm ise ... 

Anmerkung: 

Unter dem Einnuss von EPUe Art. 122, von Harmonisierungsbestrebungen und 
aus Reziprozitätsgründen hat das BAGE e ine jahrzehntelange, durch das B undes­
gericht se it 1961 (BGE 87 I 220 ff. i.S . Whirlpool Corporation) sanktioni erte Praxis 
aufgegeben. Im nun vorliegenden Entsc heid wird die rechts syste mati sch fundierte 
Kritik zu dieser Praxis wohl in E.2 zitiert , j edoch nur verschleiert wiedergeben . Se it 
jenem BGE wird die Anwend un g des vertragsrechtlichen Art. 101 OR auf die ver­
wa ltungsrechtliche Norm von Art. 47 PatG beanstandet. Die durc h das Bundes­
gericht voll zogene analoge Heran ziehung von Art. 101 OR bewirkte im Verlauf der 
Rechtssprechung eine eigentliche Kau sa lhaft der Bevollmächtigten in Patentsachen 
bei der Wahrung von Fristen . Dass heute das BAGE zu besserer Einsicht ge langt, ist 
erfreu lich. Eines grundsätzlichen Bedenkens kann ich mi ch nicht erwehren: In den 
Erwägungen des BAGE werden woh l die Inkompatibilität der frag lichen Inte rpreta­
tion von Art. 47 PatG mit der EPUe sowie der heute leider schubladisierte Art. 46a 
des bundesrätlichen Gesetzesentwurfes a ls Begründung der Praxisänderung genannt. 
Die entscheidende Frage nach der Ve rträg li chkeit der beantstandeten Prax is mit dem 
massgeblichen schweizerischen Recht wird nicht einmal angeschn itten . 

Art. 18, A rt. 332 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 4, A rt. 401 OR 
Art. 3, Art. 5, Art. 8 Abs. / , Art. 33 Abs. 2 bis PatG 
Art. 55 Abs. I fit. c OG 
- «PATENTAUSSONDERUNG» 

C hri stian Eng lert 

- Erwägungen, ob eine Erfindung als Diensterfindung ( Bez. C III. I .) oder als fi­
duziarische Übe rtragung des Patentrechts (Bez.G III. 2. ) auf den Arbeitsgeber 
übergegangen ist . 

- Eine nach aussen stärkere Rechtsstellung des Patentinhabers als dem Innen­
verhältnis entspricht (z. B. Nut zungsbeschränkungen nach innen), macht diesen 
zumfiduziarischen Patentinhaber (Bez. G III. 2.; OG ZH IV. 4., BGr Ziff. 2.). 
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- Die Aussonderung aus der Konkursmasse eines fiduziarisch im Eigentum des 
Fiduziars stehenden Patents durch den Fiduzianten ist in der Regel nicht zu­
lässig ( Bez. G III. 2. ). 

- Ein simulationsähnlicher Tatbestand liegt nicht vor; wenn der Patentinhaber mit 
Wissen und Willen des Erfinders zur Vereinfachung administrativer Umtriebe 
und aus Marketing-Überlegungen als Patenlinhaber auftritt (OG ZH IV. 3.). 

- Art. 40I OR findet keine Anwendung auf Vermögenswerte, die der Fiduziar 
vom Fiduzianten erwirbt (OG ZH IV. 5. A., BGr Ziff. 3.). 

- Auch ein fiduziarisches Rechtsgeschäft ist der Simulation zugänglich, sofern 
es bloss Dritten gegenüber den Schein eines gültigen Rechtsgeschäjis er­
wecken soll. Der Rechtsbegriff der Simulation kann im Berufungsverfahren 
überprüft werden. In concreto wurde in den tatsächlichen Feststellungen der 
Vorinstanz keine Stürze für eine Simulation oder einen simulationsähnlichen 
Tatbestand gefunden (BGr Zijf 2. a.). 

- Considerations permettant de determiner si une invention est devolue ä /'em­
ployeur parce que le travailleur L'afaite dans L'exercice de son activite au ser­
vice de l'employeur (trib. distr. III J) ou parce que le droit au brevel lui a ete 
cede ä titrefiduciaire (trib. distr. c. II.2) . 

- Si le titulaire du brevet jouit ä l'egard des tiers d'une position plus forte en 
droit que celle qui decoulerail du rapport interne (par ex. limitations internes 
du droit de jouissance), on doit en deduire qu'il est titulaire du brevet ä titre 
fiduciaire (trib. distr. c. 111.2; TC ZH c. IV.4; TF cons. 2). 

- ll n'est en principe pas licite pour le_ fiduciant de distraire de la masse enfail­
lite un brevet appartenant jiduciairement a son titulaire (trib. distr. c. III.2) . 

- ll n 'y a pas une situation analogue a une simulation lorsque le t itulaire du bre­
vet apparaft comme tel, avec le consentement de /'inventeur; pour simplifier 
les formalites administratives et pour des considerations ayant trait au mar­
keting (TC ZH c. IV.3). 

- L'article 401 CO ne s'applique pas a des biens acquis du _fiduciant par le 
fiduciaire (TC ZH c. IV.5 A; TF cons. 3 ). 

- Meme un acte _fiduciaire peut etre simule, pour autant qu'il soit uniquement 
destine ä faire croire ä des tiers qu 'il s'agit d'un acte juridique valable. L'exis­
tence d'une simulation peut etre revue dans La procedure de recours en 
r1forme. in concreto, il n'a pas ete trouve, dans /es constatations de fait de 
l'instance cantonale, d'indices permettant de retenir une simulation ou une 
situation analogue (TF cons. 2a). 

BezGer Zürich , Urteil vom 9. Januar 1990. 

Rechtsbegehren 

1. Es seien die Patentansprüche des Schweiz. Patentes Nr. 647'606 (Verfahren zur 
Tunnel-Be leuchtungssteuerung) vollumfänglich aus dem Konkursbeschlag zu entlas­
sen und zugunsten des Klägers aus der Konkursmasse der Beklagten auszusondern. 
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2. Die Konkursverwaltun g als Vertreterin der Beklagten sei zu verpflichten, die 
zu r Änderung des eingetragenen Patentinhabers im Patentregister erforderliche 
Erkl ärung gegenüber dem Bundesamt für geisti ges Eigentum zu unterzeichnen. 

3. Unter Kosten- und Entschäd igungsfolgen zulasten der Beklagten. 

Das Gericht zieht in Erwägung 

!. 

1. Am 4. Februar 1980 gründete der Kläger zusammen mit dre i anderen Gese ll­
schaftern die ATB Akti engese ll schaft für techni sche Beleuchtung. Die vie r Gründer 
waren zu je 25 % an der Gesellschaft beteiligt. Die Aktiengesellschaft für technische 
Beleuchtung (ATB) bezweckte die Entwicklung und Herste ll ung von Sachen, die 
vorw iegend für Beleuchtungsanlagen verwendet werden , im weiteren auch den Han­
de l mit diesen Sachen sowie die Planung und Bewertung von Beleuchtungsanlagen. 
Insbesondere war die ATB im Bereich der Tunnelbeleuchtung täti g . Der Eintrag ins 
Hande lsregi ster erfo lgte am 27 . Februar 1980. 

2. Der Kläger ist Diplomingenieur und war bereits vor der Anstellung durch die 
ATB in der Herste llung und im Vertrieb lichttechni scher Anl agen täti g. Mit Anste l­
lungsvertrag vom 4. Februar 1980 wurde er von der ATB a ls Geschäftsleiter ange­
stellt. Am 17 . Septe mber 1980 meldete Diplomingenieur H. Werffeli im Namen der 
ATB beim Bundesamt für geis ti ges Eigentum e in Verfahren zur Steuerung e iner Tun­
ne lbe leuchtungsa nlage und e ine Einrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens 
zum Patent an. In diesem Patentgesuch fi guri erte der Kläger al s Erfi nder des Paten­
tes . Als Rechtsgrund für den Erwerb des Rechts auf das Patent durch die ATB wurde 
auf den Dienstvertrag vom 4. Februar I 980 verw iesen. Das Patent wurde der ATB am 
3 1. Januar 1985 erte ilt. 

3 . Am 5. Mai 1989 wurde über die ATB der Konkurs eröffne t. Dem zuständigen 
Konkursamt unterbre itete der Kläger mit Schreiben vom 21. Juni 1989 die Offerte, 
e ine Reihe von Positionen aus der Konkursmasse käuflich zu erwe rben , zu denen 
auch das Patent für di e Tunnelbeleuchtungs-Steuerung gehörte , das der Kläger 
schli ess lich am 25. Juni 1989 zu Eigentum beanspruchte. Mi t Verfügung vom 17 . 
Juli 1989 wies das Konkursamt Höngg-Zürich die vom Kläger am 25. Juni 1989 e r­
hobene Eigentumsansprache an Patent Nr. 647'606 für di e Tunnelbeleuchtungs­
Steuerung ab. Innert der ihm gesetzten Fri st e rhob der Kläger am 27. Juli 1989 die 
vorli egende Aussonderungsk lage, welche am 28. Juli 1989 be im hiesigen Geri cht 
e inging. Die auf den 19. September 1989 angesetzte Hauptve rhandlung wurde auf 
Gesuch der Beklagten auf den 3 1. Oktober 1989 verschoben. Nach Durchführung 
derselben erweist sich der Prozess als spruchreif(§ 188 ZPO). 

11. 

1. Der Kläger führte zur Begründung se iner Klage im wesentlichen an, er habe 
das Verfahren zur Steuerung e iner Tunnelbeleuchtungsanlage und di e Einrichtung 
zu r Durchführung des Verfahrens bereits in den Jahren 1978 und 1979 entwickelt. Da 
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dies vor se iner Anste llung durch di e ATB gewesen sei , liege keine Diensterfindung 
im Si nne von Art. 332 Abs. I OR vor. Auch von einer Vorbeha ltserfindung im Sinne 
von Art. 332 Abs. 2 OR könne man ge ls einer entsprechenden schriftlichen Abrede 
nicht gesprochen werden. Er habe der ATB nur die Nutzungsrechte am Patent über­
tragen , während die Patentrechte be i ihm verblieben se ien. Die Eintragung der ATB 
als Patentinhaberin sei zur Vereinfachung administrativer Umtriebe und aus Marke­
ting-Überlegungen erfo lgt. Im übrigen begründe der Eintrag im Patentregister zwi­
schen den Parteien keine Übertragung von Patentrechten. Diese Rechtslage sei von 
der ATB immer akzeptiert worden. 

2. Demgegenüber macht die Beklagte geltend , bei der genannten Erfindung 
handle es s ich um eine Diensterfindung im Sinne von Art. 332 Abs . 1 OR. Dies er­
gebe sich aus der vom Kläger se lbst unte rschriebenen Erfindernennung, in welcher 
a ls Grund für die Übertragung des Rechts auf das Patent an d ie ATB der Dienstver­
trag vom 4. Februar 1980 angegeben sei. Zudem habe der Kläger die Erfindung in 
se iner Arbeitszeit fertiggestellt. Sollte das Vorliegen einer Diensterfindung jedoch 
verne int werden, so habe jedenfalls eine Übertragung der Patentrechte vom Kläger 
auf die ATB stattgefunden. Dies lasse sich aus der gesamten Akten lage sch li essen, 
insbesondere aus der Tatsache, das s die ATB als Patentinhaberin ins Patentreg ister 
e ingetrage n worden sei. Zumindest se i die Übertragung der Patentrechte fiduziarisch 
erfolgt , was gemäss bundesgerichtlicher Rechtssprech ung ebenfa ll s zu einer Abwei­
sung der Klage führen müsse . 

3. Auf diese und weitere Parteivorbringen ist, soweit für die Recht s findung e rfor­
derlich , im Rahmen der nachfol ge nden Erwägungen einzugehen. 

II/. 

1. Art. 332 Abs . 1 OR bestimmt, dass Erfindungen, die der Arbeitnehmer bei 
Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und in Erfü llung seiner vertrag li chen Pflich­
ten macht oder an deren Hervorbringung er mitwirkt , un ab hängi g von ihrer Schutz­
fä hi gkeit dem Arbeitgeber gehören. Demgemäss erwirbt der Arbeitgeber die Verfü­
gungsbefugn is über die Erfindung, ohne dass es ei ner weiteren Mitwirkung durch 
den Arbe itnehmer bedarf (vg l. Alois Troll er, Immaterialgüte1Techt Band II, 3 . Aufl. , 
Base l und Frankfurt am Main 1985, S. 641 ). 

Der vom Kläger unterzeichnete und von Werffe li e ingereichte Patentantrag be­
ze ichnet als Grund für den Erwerb des Rechts auf das Patent den Dienstvertrag vom 
4. Februar 1980, was auf ei ne Diensterfindung im Sinne von Art . 332 Abs. 1 OR 
schl iessen lässt. 

Dagegen wendet der Kläger ein , er habe die Erfindun g bereits in den Jahren 1978 
und 1979 gemacht, also noch vor der Gründung der ATB und vor se iner Anstellung 
durch diese Gesell schaft. Der Erwerbsgrund «Diensterfindung vom 4. Februar 1980» 
in der Erfi ndernennung sei e rst nachträglich von Patentanwalt Werffe li eingesetzt 
worden, wobei dieser die wahre Rechts lage nicht gekannt habe. Ausserdem sei er -
der Kläger - als Geschäftsführer angestellt worden und hätte sich nach Gründung der 
ATB ni cht der Patententwicklung widmen können . Als Voraussetzung für den 
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Erwerb des Rechts auf das Patent durch die ATB hätte im Dienstvertrag vom 4. Fe­
bruar 1989 zudem etwas über das Patent stehen müssen. Dies sei aber nicht der Fall 
gewesen. 

Dass die Erfi ndertäti gkeit ausdrücklich im Dienstvertrag als di enstliche Obliegen­
heit des Arbei tnehmers aufgeführt sein muss , ist nicht erforderlich. Eine dahinge­
hende vertrag li che Verpflichtung kann sich auch aus den Umständen ergeben (BGE 
100 IV 169). Dabei ist auch die Stellung zu beachten, die der Arbeitnehmer im Be­
trieb innehat (BGE 100 [V 169, Troller, a.a.O. , S 642). Der Kläger wurde vorliegen­
denfalls von der ATB als Gesc häftsleiter angestellt. Nach seinen eigenen Aussagen 
setzte sich die ATB zum Ziel, im Bereich der Tunnelbeleuchtung eine möglichst star­
ke Ste llung zu erlangen. Dass der Kläger e in Fachmann auf diesem Gebiet ist und ein 
Verfahren zur Steuerung e iner Tunnelbeleuchtungsanlage sowie eine Einrichtung zur 
Durchführung dieses Verfahrens erfunden hat, ist unbestritten. Diese Umstände und 
die Stellung des Klägers im Betrieb lassen klar darauf schlies sen, dass es zum Pfli ch­
tenbereich des Klägers gehörte, se in technisches Wissen der Firma zur Verfügung zu 
stell en, und dass a ll fäl li ge Erfindungen des Klägers der ATB gehören sollten. Im vor­
liegenden Fall, wo der Kläger zugleich auch Gründer der ATB war und 25 % des Ak­
tienkapitals gezeichnet hat, drängt sich sogar der Sch luss auf, dass d ie ATB unter an­
derem auch im Hinblick auf die erfinderische Tätigkeit des Klägers im Bereich der 
Tunnelbeleuchtung gegründet wurde. 

Für das Vorliegen einer Diensterfindung im Sinne von Art. 332 Abs. 1 OR spricht 
weiter die Tatsache, dass zwischen dem Kläger und der ATB keine Entschädigung 
für die Überlassung der Patentrechte vereinbart wurde (vg l. Pedrazzini , Patent- und 
Lizenzvertragsrecht 2. Aufl. , 1987, S. 86 f.). Eine Vergütungspfli cht wird vom Ge­
setz nur für den Fall der Vorbehaltserfindung im Sinne von Art. 332 Abs. 2 OR vor­
geschrieben (Art. 332 Abs. 4 OR; Tra il er, a.a.0., S. 643 f.). Das Vorliegen ei ner Vor­
behaltserfindung ist für den vorliegenden Fall jedoch mangels der dazu erforderli­
chen schri ftl ichen Abrede zu verne inen. 

Die weitere Behauptung des Klägers, er habe die Erfindung bereits in den Jahren 
1978 und 1979 gemacht und im Herbst 1979 Patentanwalt Werffeli beauftragt, diese 
beim Bundesamt für geistiges Eigentum patentieren zu lassen , vermag angesic hts 
zweier weiterer Umstände nicht zu überzeugen: Einerseits hätte es unüblich lange, 
ca. ei n Jahr, gedauert, bi s der Antrag auf Patenterteilung gestellt wurde (Antrag vom 
17. September 1980). Zudem liegt ei ne vom Kläger am 29. August 1979 namens der 
ATB unterzeichnete Vollmacht an dipl.-lng. H.R. Werffeli bei den Akten. We lchen 
Sinn diese Bevollmächtigung hätte, wenn Werffeli bereits in gle icher Sache Vol l­
macht erteilt worden wäre, ist nicht klar. Der Kläger spricht si ch dazu auch nicht aus . 
Fest steht, dass im Namen des Klägers persönlich keine Patentanmeldung erfolgte. 
Sollte im Herbst 1979 tatsäc hlich bereits Vollmacht erteilt worden sein, wäre eine 
neue Vollmacht nur dann nötig gewesen, wenn es sich im August 1979 nicht mehr 
um das ursprüngliche, sondern um e in we iterentwickeltes, somit e in anderes Pate nt 
gehandelt hätte. Diese Umstände sprechen somit klar für ei ne Diensterfindu ng im 
Sinne von Art. 332 Abs . l OR. 

2. Für den Fall, dass das Vorliegen einer Diensterfindung im Sinne von Art . 332 
Abs. 1 OR verneint wird, macht die Beklagte ge ltend, es habe im Jahre 1980 e ine 
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zumindest fiduziarische Übertragung der Patentrechte stattgefunden. Nach fester 
bundesgerichtlicher Rechtssprechung sei eine Aussonderung fiduziarisch im Eigen­
tum des Fiduziars stehender Sachen aus dessen Konkursmasse durch den Fiduzian­
ten nicht mög lich. Demgegenüber macht der Kläger geltend, der Eintrag der ATB im 
Patentregister sei für di e Übertragung von Patentrechten zwischen den Parteien nicht 
konstitutiv. Die Anmeldung der ATB sei ohne Übertragung der Patentrechte vom 
Kläger auf seine Arbeitgeberin vorgenommen worden. Es habe lediglich e ine Über­
tragung der Nutzungsrechte stattgefunden, während die Eintragung der ATB nur zur 
Vereinfachung administrativer Umtriebe und aus Marketing-Überlegungen erfol gt 
se i. Zur Stützung dieser Behauptung beruft er sich auf eine Vereinbarung vom 16. 
Juni 1988, aus der sich eine Anerkennung der Patentrechte des Klägers durch die 
ATB AG ergibt. Diese Vereinbarung sei eine Feststellungsurkunde, die einen seit 
acht Jahren bestehenden Rechtszustand festhalte. Simulation liege nicht vor. 

Mit diesen Ausführungen räumt der Kläger ein, dass die ATB mit Wissen und 
Willen des Klägers als Patentbewerberin auftrat, dass ihr mithin das Recht auf das 
Patent mit se inem Wissen und Willen erteilt wurde. Indem der Kläger selbst namens 
der ATB di e Vollmacht an dipl.-lng. Werffeli sowie die Erfindernennung unterzeich­
nete, hat er selbst der ATB zu ihrer Stellung als Patentinhaberin verholfen und damit 
konkludent dem Übergang des Rechts auf das Patent auf die ATB immer gesetzt den 
Fall, es liege keine Diensterfindung vor, zugestimmt. 

Übertragen wurde somit das Recht auf das Patent (Art . 3 PatG). Eine solche Über­
tragung unterliegt nicht dem Formerfordernis von Art. 33 Abs. 2 bis PatG und kann 
daher auch formlos erfolgen (Trailer, a .a .O., Band II , S. 859). Gemäss Art. 8 Abs. 1 
PatG ist davon auszugehen , dass es grundsätzlich der Patentinhaber ist, dem das aus­
schliessliche Recht zusteht, die Erfindung gewerbsmässig zu nutzen (Trailer, Band 
II , a .a .0., S. 620). Diese Stellung des Patentinhabers kann verglichen werden mit 
de1jenigen eines Eigentümers. Kläger und ATB taten gegenüber Dritten , dem Eid­
genössischen Amt für geistiges Eigentum und jedem, der das erteilte Patent einsah, 
kund, dass diese Eigentümerstellung der ATB zukam. Im Verhältnis untereinander 
schränkten sie nach Darstellung des Klägers diese Rechte der ATB dahin ein , dass 
diese nur nutzungsberechtigt se in so lle. Diese vom Kläger behauptete Vereinbarung 
ist als fiduziarisches Rechtsgeschäft zu qualifizieren: Nach herrschender Meinung 
wird ein Recht dann fiduziarisch übertragen, wenn nach dem Wil len der Parteien ein 
voller Rechtsü bergang auf den Erwerber stattfinden soll (zum Beispiel das «volle 
Eigentum », BGE l 09 II 242) , wobei der Fiduziar, der Erwerber, verspricht, er werde 
das ihm übertragene Recht entsprechend der getroffenen Vereinbarung überhaupt 
nicht oder im Interesse des Fiduzianten ausüben und/oder unter bestimmten Voraus­
setzungen weiter- oder zurückübertragen (vgl. Gauch/Schluep, Schweizerisches 
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band I, 4. Aufl., N 759 und 761 mit weiteren 
Verweisungen). Durch dieses Vorgehen erhält der Erwerber verglichen mit seiner 
obligatorischen Bindung eine «überschiessende Rechtsmacht» (BGE 71 II 169): «Er 
kann mehr a ls er darf» (vgl. Gauch/Schluep, Band!, a.a.O., N 76 1 ). 

Indem Kläger und ATB AG wie oben dargelegt auch nach Darstellung des Klägers 
der ATB nach aussen eine stärkere Rechtsstellung verliehen als sie gegenüber dem 
Kläger ausüben durfte, machten sie diese zur ftduziarischen Patentinhaberin. Nach 
schwei zeri scher Rechtsauffassung ist der ftduziarische Eigentümer einer Sache als 
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Vollberechtigter zu betrachten, auch wenn die Sache wirtschaftlich gesehen e inem 
anderen zusteht. Im Konkurs des Fiduziars fä llt die betreffende Sache som it in des­
sen Konkursmasse. Nur bei ganz aussergewöhn lichen Umständen kann es sich recht­
fertigen , anstatt auf die recht li che Zuord nung der Sache auf die wirtschaft li chen Ver­
hältnisse abzustel len (BGE 113 III 3 1 ). So hat das Bundesgericht in BGE 102 III 172 
(= Pr 66 Nr. 17) Identität zwischen einer AG und e inem Alleinaktionär angenommen 
und damit auf die wirtschaftlichen Verhältnisse abgestellt. Derartige Umstände sind 
im vorliegenden Fall nicht auszumachen . Selbst bei Abstellen auf die wirtschaft li ­
chen Verhältnisse käme man übrigens auf dasselbe Resultat. Die ATB hat den direk­
ten wirtschaftlichen Nutzen aus dem Patent gezogen und die Patentrechte nicht auf 
Rechnung des Klägers ausgeübt, waren ihr doch nach Darstellung des Klägers die 
Nutzungsrechte übertragen. Ferner verfolgten die Parteien mit dem Eintrag der ATB 
a ls Patentinhaberin u.a. den Zweck, dass diese die Gebühren zu entrichten habe. Die 
ATB trug also auch die mit dem Patent verbundenen finanziellen Lasten. Stehen aber 
die Patentrechte der ATB und ni cht dem Kläger zu, wäre se in Aussonderungsgesuch 
auc h abzuweisen, wenn keine Diensterfindung vorläge. 

Auch der Hinweis des Klägers auf Art. 401 OR ändert nichts an dieser Rechtsla­
ge. Art.401 OR hat Forderungen und beweg li che Sachen im Auge, die der Fiduziar 
auf Rechnung des Fiduzianten von Dritten - a ls indirekter Ste llvertreter - erworben 
hat (Guhl /Merz/Kummer, Das Schweizerische Obligationenrecht, 7 . Aufl ., Zürich 
1980, S. 11 8; ZR 77 [ 1978 1 Nr. 43). Darum geht es im vorliegenden Fall nicht, han­
delt es sich doch um Rechte, die vom Fiduzia nten se lbst auf den Fiduziar übergegan­
gen sind. Diese Erwägun gen führen zur Abwe isung der Klage. 

Obergericht des Kantons Zürich vom 29. Januar 1991 

lV 

1. Die Vorinstanz hat sich eingehend mit der Frage auseinandergesetzt, ob e ine 
Diensterfindung im Sinne von Art. 332 Abs. I OR vorliege; sie kam dabei zum 
Sch luss , es li ege eine so lche vor. Zuzugeben ist, dass - wie die Vorinstanz und die 
Beklagte dies darlegen - verschiedene, zum Teil gew ichtige Indizien, Zugaben und 
Aktenstücke für diese Betrachtungsweise sprechen. Erwähn t se i dabei nur, dass der 
Kläger vier Tage vor seiner Eigentu msansprache am Patent dieses vom Konkursamt, 
d.h. aus der Konkursmasse, käuflich erwerben wollte! 

Zweitinstanz lich erweitern die Parteien ihre diesbezüglichen Behauptungen und 
Beweisanträge erheblich, so dass - sofern der Prozess ni cht bereits aus andern Grün­
den spruchre if würde - ein Beweisverfahren unumgäng li ch wäre. Die Frage, ob e ine 
Diensterfindung vorliege, kann daher ungeprüft bleiben. 

2. Die Vorinstanz erwog - ausgehend von der Annahme einer Erfindung vor der 
Anstellung des Klägers durch die ATB und entsprechend dem Vorbringen der Be­
klagten -, der Kläger habe das Patent im Jahre 1980 fiduziarisch auf die ATB über­
tragen, womit gemäss feststehender Bundesgerichtspraxis e ine Aussonderung aus 
der Konkursmasse des Fiduziars nicht mehr möglich sei. Der Kläger bestreitet auc h 
zweitinstanzlic h das Vorliegen so lcher Umstände. 
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Die _fiduziarische Übertragung von Patentrechten hat in der Praxis an Bedeutung 
ständig zugenommen ( vgl. zum folgenden Blum/Pedrazzini, Das schweizerische 
Patentrecht, Band fl , 1959, S. 297 Anm. 7 ; Pierre Wälli , Das reine fiduziarische 
Recht sgeschäft, Diss. Zürich 1969, S. 52). Dabei geht es um diejenigen Tatbestände, 
«in denen der Erwerber eine über den Zweck des Geschäfts hinausgehende Rechts­
macht erhält, verbunden mit der Verpflichtung, das Recht nur zu dem mit dem Ver­
äusserer vereinbarten Zweck zu verwenden und nach Erledigung dieses Zwecks dem 
Veräusserer zurückzuübertragen» (Blum/Pedrazzini , a.a.O., Anm. 7; BGE 71 II 99). 

a) Im Patentrecht wird zunächst unterschieden zwischen dem Recht auf das Pa­
tent (Art. 3 PatG) und dem Recht am Patent (letzteres ist gleichbedeutend mit dem 
Recht aus dem Patent ; Alois Troller, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Band II, 1985, 
S. 772). Das Recht auf das Patent beinhaltet materiellrechtlich die Anwartschaft auf 
das Recht am Patent und verfahrensrechtlich den Anspruch auf die Behandlung des 
Patentgesuches und die Patenterteilung (Troller, a.a.O. , S. 771; Mario Pedrazzini, 
Patent- und Li zenzvertragsrecht, 2. Aufl., 1987, S. 8 l, Ziff. 9.2). Die Patenterteilung 
voll endet das Patentrecht als subjektives , dem Patentinhaber zustehendes Recht am 
Patent (Pedrazzini , a.a.O. , S. 117). Dem Erfinder selbst kommt neben dem Recht aus 
dem Patent das Nennungsrecht zu (Art. 5 PatG); dieses Recht des Erfinders ist weder 
übertragbar noch vererblich (Art. 6 Abs. 2 PatG). Im Gegensatz zur Übertragung 
eines Patentgesuches oder eines Patentes bedarf die Übertragung des Rechtes auf das 
Patent keiner besonderen Form (Art. 33 Abs. 2bis PatG; Troller, a.a.O. , S. 859; Trol­
ler/Troller, Kurzlehrbuch des Immaterialgüte1Techts, 3. Aufl., 1989, S. 172). 

Vor diesem rechtlichen Hintergrund und mit Rücksicht auf die vom Kläger zuge­
standenen Verhältnisse und aktenmässig erstellten Vorgänge vor und bis zur Patent­
erteilung zeigt sich mit Rücksicht auf das Verhältnis nach aussen klar, dass das Recht 
auf das Patent vom Kläger auf di e ATB übertragen worden war. Anders können die 
genannten Vorgänge , Akten und Zugaben nicht erklärt werden . Dieses Recht auf das 
Patent ist nur als ganzes und nicht aufgespalten in einzelne Teilbefugnisse übertrag­
bar (Troller, a.a.O. , S. 773). Mit der Patenterteilung an die ATB wurde sie auch In­
haberin des Rechts am Patent. 

An diesen Erwägungen ändern die gesamten Ausführungen des Klägers nichts, 
weil sie nur das Innenverhältnis betreffen (vgl. nachstehend lit. b). 

b) Wenn der Kläger geltend macht , es habe lediglich eine Übertragung der Nut­
zungsrechte stattgefunden , während die Eintragung der ATB nur zur Vereinfachung 
administrativer Umtriebe und aus Marketing-Überlegungen erfolgt sei, mag dies 
durchaus zutreffen; dies gilt jedoch nur für die internen Verhältnisse zwischen Klä­
ger und ATB. Der Kläger macht denn auch genau diese Unterscheidung zwischen 
internem Verhältnis und Verkehr nach aussen. 

Auch die vom Kläger eingereichte, nachträglich erstellte Vereinbarung vom 16. 
Juni 1988 bestätigt, dass der Kläger das Patent in die ATB eingebracht hatte, und er­
wähnt die behaupteten internen Verhältnisse bezüglich Entschädigung, internem 
Recht am Patent und Nutzung des Patentes. Diese interne Regelung steht auch in 
Übereinstimmung mit Art. 8 Abs. 1 PatG, wonach es der Patentinhaber ist, dem das 
ausschliessliche Recht zusteht, die Erfindung gewerbsmässig zu nutzen (vgl. Patent­
erteilung vom 31. Januar 1985; Troller, a.a.O., S. 620). 
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3. Ausgehend von der Theorie des vollen Rechtserwerbes durch den Fiduziar 
macht der Kl äger vor allem im zwe itinstanz lichen Verfahren geltend, den Parte ien 
(Kläger und ATB) hätte ein so lcher rechtsgeschäftli cher Wille zur vollen Übertra­
gung gefehlt, es li ege ein simulationsähnlicher Tatbestand vor (Hin we ise vor allem 
auf Jäggi/Gauch, Z ürcher Kommentar, zu Art. 18 OR) . 

Jägg i und Gauch setzen am angeführten Ort (N 176 ff.) sich eingehend mit der 
Simulation und dem fidu ziari schen Rechtsgeschäft au seinander. Dabei e rwähnen 
si e zunächst di e herrschende Meinung zu r fidu ziari schen Rechtsübertragung in dem 
S inne, dass entsprechend der Theorie des vollen Rechtserwerbes durch den Treuhän­
der die Rechtsübertragung von den Parteien ernst gemeint, nicht simuliert ist (a.a.0., 
N 188 und 189). Als Ausnahmefa ll weisen sie dann daraufhin, dass es im einzelnen 
Fall durchaus möglich sei, dass die Parteien gar keine Rechtsübertragung wolle n. 
sonde rn das fidu z ia ri sc he Verfügungsgeschäft nur simulieren (a.a .O., N 191 ). Die 
von der he rrschenden Lehre abwe ichende «S imul at ionstheori e», nac h we lcher die 
fidu ziari sc he Übertragung des Rechts immer simuliert sei, gehe zu weit (a.a .O ., 
N 201-205). Im Einzelfall se i indessen al s Ausnahmemöglichkeit zu prüfen und zu 
bewei se n, ob eine bestimmte fiduziarische Rec htsübertragung simulie rt sei (a.a .O. , 
N 206- 210). 

Diese vom Kläger punktue ll zitierten Kommentarstellen gehen am Tatsächlichen 
und Z ugestandenen des vorli egenden Falles vorbei und ste ll en in diesem S inne 
unbeachtli che, rec htliche Schutzbehauptungen dar. E rneut ist darauf hin zuwe ise n, 
dass mit Wissen und Willen des Klägers und de r Organe de r ATB diese als Pa!enl­
inhaberin auftrat (vgl. Vollmacht, Erfi ndernennung, Patentschrift/-e rte ilung), und 
zwar zur Vereinfachung der ad mini strati ven Umtriebe und aus Marketing-Überle­
gungen. Gemäss Darste llung des Klägers hatte die ATB das Recht, im Prüfungsve r­
fahren a ls berechtigter Patentbewerber aufzutreten , sich al s Patentinhaberin im Regi­
ster eintragen zu lasse n und demzufolge im Verkeh r mit Dritten als Patentinhaberin 
aufzutreten. 

Anges ichts di eser zugestandenen und aktenmässig belegten Gegebenheiten ist für 
e ine Simulation oder einen simu lationsähnlichen Tatbestand kein Raum. Die Wir­
kung , dass die ATB als Patent inhaberin auftreten konnte , wo llten der Kläger und die 
ATB auch unter sich, mit dem fidu ziar isc hen Vorbehalt zu r Rückübertragung des 
Rechts am Patent nach erfolgter Benützung (Ute Rüede-B ugnion , Fiduziari sche 
Rechtsgeschäfte, di e ein Markenrecht zu m Gegenstand haben, nach schwe izeri ­
schem Rec ht, Diss. Genf 1978, S. 39/40). Wie der Kläger se lbst e inräumt, lag der 
Grund hiefür in der adm inistrativen Vereinfachung und marktmässigen Ausnützung 
durch di e ATB a ls Patentinhaberin (vg l. Blum/Pedrazzini, a.a.O. , Art. 33 Anm . 7, 
S. 298 Abs. 2; Wälli , a.a.O., S. 52 Ziff. 2 lit. a). Dies war die Interessenlage für den 
fiduziarischen Grundvertrag, der von den Parte ien nicht ausdrücklich behauptet 
wird , jedoch im Bereich Gese llschaftsgründun g, Anstellung des Klägers durch die 
ATB und Einbringung/Nutzung des Patentes zu suchen ist. Dieser fiduzi ari sche 
Grundvertrag wiederum bildete die Causa für di e fidu ziarische Übertragung des 
Patentes (Jäggi/Gauch , a.a.O. , N 193 und 194) . 

Dass ke in simulationsähnlicher Tatbestand vorliegt , erg ibt sich ohne weiteres 
auch darau s, dass der Kläger und die ATB das angeblich «s imulierte Verfügungs­
geschäft», nämli ch die Übertragung des Patentes , das Auftreten der ATB a ls Patent-
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inhaberin und deren E intrag in einem öffentlichen Register, durchaus wo llten und in 
keiner Weise dessen Nichtigkeit geltend machen (vgl. von Tuhr/Peter, Allgemeiner 
Teil des Schweizerischen Obligationenrechtes, Band I, S. 293/294). Man kann sich 
sogar fragen , ob das Patentgesuch, gerichtet an das Bundesamt für geist iges Eigen­
tum als Behörde, mit dem Ziel des Schutzes und Eintrages in ein öffentliches Reg i­
ster mit entsprechender Publikumswirkung überhaupt e iner Simulati on zugänglich 
ist (vgl. von Tuhr/Peter, a.a.0., Band I, S . 295/296). 

4. Es ist somit ein fidu ziarisches Rechtsgeschäft zw ischen dem Kläger und der 
ATB in dem Sinne zu bejahen, dass entsprechend einem fiduziarischen Grund­
geschäft das Recht auf das Patent und am Patent auf die ATB übertragen wurde und 
diese al s Patentbewerberin und -inhaberin aufzutreten hatte, intern zwischen den Par­
teien , entsprechend der Übereinkunft vom 16. Juni 1988, jedoch vereinbart war, dass 
die ATB am Patent nur nutzungsberechtigt sein solle . 

5. Entsprechend der herrschenden Lehre des vollen Rechtserwerbs durch den Fi­
duziar fallen die so erworbenen Vermögensrechte in di e Konkursmasse des Fiduziars 
(Jägg i/Gauch , a.a.O., N 198). Diese harte Konsequen z wurde in Lehre und Recht­
sprechung seit Jahren diskutiert und nac h Ausnahmeregelungen im Sinne eines 
Schutzes des Fiduzianten gesucht (vg l. z .B . Ern st Wolf, Bemerkungen zum Ausson­
derungsrecht des Fiduzianten bei der Zwangsvoll streckung gegen den Fiduziar, in 
Festgabe zum 70. Geburtstag von August Simonius, Basel 1955 , S. 425 ; Wälli , 
a.a.0 ., S . 94 ff.). 

A. Wenn in diesem Z usammenhang - auch vom Kläger - auf Art. 40/ OR hin­
gewiesen wird, in dem Sinne, dass diese Sonderbestimmung auch auf Vermöge ns­
werte zur Anwendung kommen so lle, die der Fiduzi ar vom Fiduzianten erworben 
hat, ist darauf zu verweisen, dass gemäss ausdrück licher gesetzlicher Regelung die­
se Aussonderung gegenüber dem Fiduziar nur für Rechte/Sachen gilt, die der Fidu­
z iar von Dritten erworben hat. Einige (wenige) Autoren treten für eine analoge An­
wendung von Art. 401 OR auf das Aussonderungsrecht des Fiduzianten ein, mit der 
Begründung, die Interessenlage sei in be iden Fäll en (Dritterwerb und Erwerb vo m 
Fiduzianten) die gleiche (Jäggi/Gauch, a.a.O. , N 200). Dies trifft insofern nicht zu , 
a ls für den Abschluss eines fiduziarisc hen Rechtsgeschäftes bestimmte Interessen­
lagen aussch laggebend sind (Umgehungs-, Verbergungs-, Kredit- oder Vereinfa­
chungsfunktion ; vgl. Wälli, a.a.0., S. 13- 18). Dies war auch im vorliegenden Fall 
so (Vereinfachung der Patenthandhabung, Marketingverbesserung mit der ATB al s 
Patentinhaberin). Wer aus einem solchen besonderen Grund mit den entsprechenden 
Vorteilen das Eigentum auf den Fiduziar überträgt , soll das Risiko di eser angestreb­
ten Rechtslage selbst tragen (Wäll i, a.a.0., S. 94 und dort angeführte Entsc he ide und 
Literatur). In diesem Sinne besteht ke in Anlass, von dem in Rechtsprechung und 
Literatur mehrheitlich vertretenen restriktiven Standpunkt abzuweichen , wonach das 
Aussonderungsrecht des Fiduzianten sich auf den Dritterwerb des Fiduziars be­
schränkt (Jäggi/Gauch, a.a.O., N 200; ZR 53 Nr. 136, 77 Nr. 43). 

B. In verschiedenen neueren Entscheiden hielt das Schweizerische Bundesge­
richt erneut daran fe st , dass nach schwei zeri scher Rechtsauffassung der fiduziari sche 
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Eigentümer für voll berechtigt zu betrachten sei, so dass ihm fiduziarisch gehörende 
Gegenstände in die Konkursmasse fallen würden (BGE 113 lfI 3 1, 107 III 104, 106 
III 89) . Nur bei ganz aussergewöhnlichen Umständen rechtfertige es sich , in der 
Zwangsvollstreckung nicht allein auf die rechtliche Zuordnung der Sache abzustel­
len, sondern auf die wirtschaftlichen Verhältnisse. 

Solche ganz speziellen Umstände sind im vorli egenden Fall jedoch nicht gegeben . 
In BGE l 13 III 31 ging es darum, dass die Akkredi tivbank an den Akkreditivdoku­
menten fiduziarisches Eigentum erwirbt, wenn diese Dokumente, die an Order oder 
auf den Namen der Akkredit ivbank lauten, bei der Korrespondenzbank eingereicht 
werden; die aussergewöhnlichen Umstände wurden bejaht, weil beim Akkreditiv die 
beteiligten Banken entsprechend dem Abstraktionsprinzip mit dem Grundgeschäft 
gerade nichts zu tun haben, so dass das Eigentum am Papier und der Ware auseinan­
derfällt, solange sich das Warenpapier im fiduziarischen Eigentum der Bank befin­
det. Auch in BGE 106 IIl 89, wo es um Vermögenswerte ging, von denen der Arrest­
gläubiger behauptete, sie stünden in treuhänderischem Eigentum eines Dritten , 
jedoch wirtschaftlich dem Arrestschuldner zu , stellte das Bundesgericht all e in auf 
die rechtliche Identität und nicht auf die wirtschaftliche Realität ab. In BGE 102 III 
172 (= Prax is 1977/66 Nr. 17) liess das Bundesgericht die Arrestierung von Vermö­
gen einer Aktiengesellschaft zu für eine Schadenersatzforderung gegen den Al­
leinaktionär, weil es die wirtschaftliche Identität zwischen Aktionär und Aktien­
gese ll schaft als vollkommen betrachtete. 

6. Diese Erwägungen führen somit zufo lge Bejahung einer fidu ziarischen Über­
tragung und mangels Aussonderungsmöglichkeit zu e iner Abweisung der Klage. 

Urteil des BGer vom 13. August 1991 

a) Das Wesen des Treuhandgeschäfts liegt darin , da der Treugeber (Fiduziant) 
dem Treuhänder (Fiduziar) ein Recht einräumt, das dieser im eigenen Namen, aber 
im Interesse des Treugebers ausüben soll , wobei dem Treuhänder eine die wirt­
schaftli chen Zwecke der Treuhandabrede überschiessende Rechtsmacht verschafft 
wird , die ihm erlaubt , Dritten gegenüber al s unbeschränkter Rechtsträger aufzutre­
ten , während er aus dem fiduziarischen Grundgeschäft dem Fiduzianten verpflichtet 
bleibt, diese Rechtsstellung nur in bestimmter Weise auszuüben (Kramer, N 119 zu 
Art. 18 OR mit Hinweisen). Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung führt das 
fiduziarische Rechtsgeschäft zu einem vollen Rechtserwerb des Fiduziars, sofern die 
Übertragung ernsthaft gewollt und nicht bloss simuliert ist. Der Fiduziar ist gegenü­
ber dem Fiduzianten zwar durch ob ligatorische Abreden gebunden, Dritten gegenü­
ber aber als Rechtsträger legitim iert und verfügungsberechtigt (BGE 85 II 99 E . 1 mit 
Hinweisen; statt vieler Jäggi/Gauch, N 176 ff. zu Art. 18 OR; Kramer, N 128 ff. zu 
Art. 18 OR). Verbreitet ist namentlich auch die fiduziarische Übertragung von Im­
materialgüterrechten , insbesondere von Erfinderrechten (Blum/ Pedrazzini, Anm. 7 
zu Art. 33 PatG: Pierre Wälli, Das reine fiduziarische Rechtsgeschäft, Diss. Zürich 
1969, S. 52) . 
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Ein simuliertes Rechtsgeschäft im Sinne von Art. 18 OR liegt vor, wenn beide 
Parteien darüber einig sind, dass die gegenseitigen Erklärungen nicht ihrem objek­
tiven Sinn entsprechende Rechtswirkungen haben , sondern lediglich Dritten gegen­
über den Schein eines gültigen Rechtsgeschäftes erwecken sollen (BGE 112 II 343 
mit Hinweisen). Einer Simulation ist auch das fiduziarische Rechtsgeschäft zugäng­
lich , namentlich wenn dem Treuhänder entgegen dem erklärten Willen nicht die -
äussere - Rechtsmacht, sondern bloss die Legitimation zur Rechtsausübung ver­
schafft werden soll (Jäggi/Gauch, N 206 f. zu Art. 18 OR; Kramer, N 129 zu Art. 18 
OR) . Dabei beurteilt der kantonale Sachrichter abschliessend , was die Parteien 
tatsächlich wollten, erk lärten und verstanden. Rechtsfrage und im Berufungsverfah­
ren zu prüfen ist dagegen, ob der kantonale Richter von einem zutreffenden Rechts­
begriff der Simulation ausgegangen ist und ob die Parteien ihrem wirklichen Willen , 
das erklärte Geschäft nicht gelten zu lassen , hinreichend bestimmt Ausdruck gege­
ben haben (BGE 97 II 207 E. 5 mit Hinweisen). 

b) Die Behauptung des Klägers, entgegen dem namentlich in der Erf·inderbenen­
nung zum Ausdruck gebrachten Willen hätten die Parteien tatsächlich nicht das 
Recht auf das Patent auf die ATB übertragen, sondern bloss deren Legitimation zur 
Rechtsausübung begründen wollen , findet in den tatsächlichen Feststellungen der 
Vorinstanz keine Stütze. Damit aber bleibt für die Annahme einer Simulation oder -
bei fehlender Täuschungsabsicht (Jäggi/Gauch, N 175 zu Art. 18 OR) - eines simu­
lationsähnlichen Tatbestands kein Raum. Die gegenteilige Auffassung des Klägers 
erweist sich als unzulässige Kritik an der vorinstanzlichen Beweiswürdigung, auf 
welche nicht einzutre ten ist (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG; BGE 116 II 489 E. d mit Hin­
weis). Mit der Vorinstanz ist damit von einer voll wirksamen fiduziarischen Rechts­
übertragung auszugehen. 

3. Für den Fall der Annahme eines echten Treuhandgeschäfts beansprucht der 
Kläger ein Aussonderungsrecht nach Art . 40 l Abs. 3 OR und rügt eine Verletzung 
dieser Bestimmung durch die Vorinstanz. 

a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts findet Art. 401 OR auch im 
Treuhandverhältnis Anwendung (BGE 1 15 II 4 71 E. b; 99 II 396 E. 6; vgl. auch 112 
III 95 E. 4b) . Mit beachtlichen Gründen lässt sich indessen die Frage stellen, ob die 
Anwendung der Norm nicht auf diejenigen Fälle zu beschränken sei , in welchen die 
Treuhandschaft sich weitestgehend in einem blossen Auftrag erschöpft mit dem Ziel, 
dem Treugeber rasch möglichst die durch den Treuhänder erworbenen Rechte zu ver­
schaffen, dagegen für echte Treuhandverhältnisse, in denen die volle Rechtsmacht 
bis zu r Beendigung der fiducia beim Treuhänder verbleiben soll, abzulehnen sei 
(Heini. Der treuhänderische Gesellschafter und Art.401 OR, in Richter und Verfah­
rensrecht, FS 150 Jahre Obergericht Luzern, S. 187 ff.). Wie es sich damit verhält, 
kann im vorliegenden Fall offen bleiben, wenn sich ergibt, dass dem Kläger auch 
nach Art. 401 OR kein Aussonderungsrecht am Treugut zusteht. 

b) Der Treuhänder ist nach schweizerischer Rechtsauffassung als vo llberechtig­
ter Eigentümer des ihm übertragenen Treuguts zu betrachten. Sachen und Rechte , die 
ihm fiduziarisch gehören, können daher grundsätzlich bei ihm gepfändet werden und 
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fall en in e iner Generalexekuti on in seine Konkurs- oder Nach lassmasse, auch wenn 
sie wirtschaftli ch gesehen einem andern wstehen (BG E 11 4 II 50 E. c; 1 13 III 3 1 
E. 3 mit Hinweisen). 

Eine Ausnahme von di esem G rundsatz normiert Art. 401 OR, indem er zu G un­
sten des Auftraggebers eine Legalzession und e in A ussonderungsrecht an Forderun­
gen und beweglichen Sachen vorsieht, welche der Beauftragte in e igenem Namen 
aber für Rechnung des Auftraggebers erworben hat. Seinem Wortl aut nach bezieht 
Art.40 1 OR sich indessen nur auf Sachen und diesen g leichgestellte Vermögenswer­
te, die der Beauftragte von Dritten erworben hat, nicht hingege n auf so lche, die ihm 
der Auftraggeber überlassen hat, im Treuhandverhä ltni s mithin namentli ch ni cht auf 
das ursprüngliche Treugut. E ntsprechend wird die Bestimmung den n auch von der 
Rechtsprechung und der überwiegenden Lehre ausgelegt (BGE 39 II 809 ff. E. 4 und 
5; Wälli , a.a.O. , S. 100 mit zahlreichen Hinweisen in Fn 69; Wolf, Bemerkungen 
zum Aussonderungsrecht des Fiduzianten bei der Zwangsvollstreckung gegen den 
Fiduziar, in Aequitas et bona fide s, FS Simoni us 1955, S. 428 f.; Merz, Legalzess ion 
und Aussonderungsrecht gemäss Art. 40 1 OR, in Ausgewählte Abhandlungen, 
S. 429 f.; derse lbe, ZBJV 111/1 975, S. 11 5; S ucher, Schweizerisches Ob li gationen­
recht , A ll gemeiner Te il, 2. Aufl. , S. 50; von Tuhr/Peter, A ll geme iner Tei l des 
Schwe izeri schen Obligationenrechts, Band 1, S. 205; Engel, Traite des ob li gations 
en droit Sui sse, S. 164; Tercier, La partie spec ia le du Code des obligations, S. 390 Rz 
30 16, Reymond, L'arret Feras Anstalt et consorts ca. Vallugano S.A. et l'evoluti on de 
la juri sprudence du Tribunal Federal sur l'acte fiduciaire , JdT 1974, S . 599; Jaeger, 
N 4e zu Art. 197 SchKG ; Blum/Pedrazzini , a.a.O., S. 298). In e inem Teil des Schrift­
tums wird demgegenüber postulie rt, Art. 40 1 Abs. 3 OR direkt oder in Analogie 
ebenfa ll s auf die dem Treuhänder vom Treugeber überlassenen Sachen und diesen 
gle ichgeste llten Vermögenswerte anwwenden (Gautschi, N 20e zu Art. 40 1 OR; der­
se lbe, Sub rogat ion und Aussonderung von beweglichem Treuhandvermögen, SJZ 
72/1976, S. 3 17 ff.; Hofstetter, SPR Vll/2, S. 102; Weber, Prax is zu m A uftragsrecht 
und zu den besonderen Auftragsarten, S. 1 1 1; Honsell, Schweizerisches Ob li gatio­
nenrecht, Besonderer Te il , S. 220; Ute Rüede-Bugnion , Fiduziarische Rechtsge­
schäfte, d ie e in Markenrecht zum Gegenstand haben , nach schweizeri schem Recht, 
Diss. Ge nf 1977, S. 11 3 ff. ; wohl auch Jäggi/Gauch, N 200 und 212 zu Art. 18 OR). 
Eine Mi tte ll ösung vertritt Wiegand, welcher ein Aussonderungsrecht im Bereich der 
geschäftsfü hrenden Treuhand losgelöst von Art.40 1 OR bejaht, für das fidu ziari sche 
Sicherungsgeschäft dagegen ablehnt (Fiduziari sche Sicherungsgeschäfte, ZBJV 
11 6/1 980, S. 565 f.; ihm folgend Kramer, N 120 w Art. 18 OR; ähnlich auch Rey­
mond , a.a .O., S. 600). 

Von der bisherigen Rechtsprechung und der herrschenden Lehre abzuweichen, be­
steht keine Veranlassung. Der Rege lu ngsgedanke von Art. 40l OR geht dahin, die 
Wirkungen der indirekten Stellvertretung soweit möglich denjenigen der d irekten an­
zugleichen (BGE 102 II 109 E. 2b; Wälli, a.a.O., S. 101) . D ie Wirkungen des bloss 
mittelbaren Rechtserwerbs über den Beauftragten soll en - wie bei der d irekten Ste ll ­
vertretung- möglichst unmitte lbar, d.h. so rasch als mög li ch, beim Auftraggeber e in­
treten (Heini , a.a.O. , S. 191 ). Auch vom Normzweck her drängt es sich daher auf, 
Art. 401 Abs. 3 OR seinem Wortlaut gemäss auszulegen und die Ausnahmeregelung 
auf von Dritten erworbene Sachen und diesen gleichgeste llte Vermögenswerte zu 
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beschränken. Zwar ist zuzugeben, dass die wirtschaftliche Interessenlage hinsicht­
lich der von Dritten erworbenen Sachen und des ursprünglichen Treuguts weitge­
hend identisch ist (Jäggi/Gauch, N 200 zu Art. 18 OR), doch reicht dies de lege lata 
nicht aus, über Wortlaut und Sinn von Art. 401 OR hinaus eine weitere Ausnahme 
vom Grundsatz des vollen Rechtserwerbs des Fiduziars zu begründen (Merz, a.a.O.). 

Das Obergericht hat deshalb kein Bundesrecht verletzt, wenn es dem Kläger die 
Aussonderung des der Beklagten fiduziarisch übertragenen Patents nach Art. 401 
Abs. 3 OR versagt hat. 

c) Die Rechtsprechung hat es im weiteren bei ganz aussergewöhnlichen Umstän­
den zugelassen, in der Zwangsvollstreckung von der rechtlichen Zuordnung der Sa­
che abzusehen und auf die wirtschaftlichen Verhältnisse abzustellen (BGE 113 III 31 
E. 3 mit Hinweisen). Solche Umstände liegen indessen hier klarerweise nicht vor, so 
dass die Vorinstanz auch insoweit einen Aussonderungsanspruch des Klägers bun­
desrechtskonform verneint hat. 
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V Wettbewerbsrecht/ Concurrence de loyale 

Art. 2, Art. 3 lit. b, Art. 4 lit. a UWG 
- «A USGEKRATZTE FABRIKATIONSNUMMERN» 

- Unlauteren Wettbewerb begeht, wer bei unter Ausnützung fremden Vertrags­
bruches erworbenen Skis die Fabrikationsnummern auskratzt, obwohl diese 
Skis paarweise angefertigt worden sind, so dass jeweilen ein Paar optimal 
aufeinander abgestimmt ist. 

- Die Auszeichnung eines Discount-Skis mit einem fals chen offiziellen und 
durchgestrichenen Listenpreis ist irreführend. 

- Commet un acte de concurrence deloyale celui qui gralle un numero de fabri­
cation de skis acquis grace a la violation d'un contrat par un tiers, alors que 
ces skis avaient ete apparies au stade de la jinition pour leur co11ferer des 
qualites optimales. 

- II est trompeur d'offrir des skis «discount» enfaisant etat d'unfaux prix offi­
ciel barre. 

Massnahmeverfügung Amtsgerichtspräsident Nidau vom 14. November 1991 
(mitgeteilt durch RA F. Blum, Genf). 

Die Klägerin ist eine bekannte Ski-Fabrikantin , we lche ihre Skis im Gegensatz zu 
anderen paarweise anfert igt (g iesst), sie unmitte lbar danach mit der Fabrikations­
nummer versieht und in den darauffolgenden Stadien des Herstellungsprozesses 
nicht mehr trennt. Sie vertreibt ihre Produkte mütels einem se lektivem Vertr iebs­
system all ein über den Fachhandel. Die Beklagte betreibt e inen von der Klägerin 
nicht belieferten Supermarkt , worin klägeri sche Skis mit unleserlich gemachten 
Fabrikationsnummern und unter Verwendung von durchges trichenen Mondpreisen 
angeboten werden. Am 11. Oktober 1991 stellte die Klägerin das Gesuch um Erlass 
eines superprovisorischen Verkaufsverbotes. Dieses wurde am 15 . Oktober 199 J 
einstweilen erl assen und am 14. November 199 1 bestätigt. 

Aus der Verfügung des Amtsgerichtes (Formulierung leicht überarbeitet) 

Unlauter und widerrecht lich ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen den 
Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgebaren, 
welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Ab­
nehmern beeinflusst (Art. 2 UWG). Un lauter handelt insbesondere, wer über sich, 
se ine Firma, se ine Geschäftsbezeichnung, seine Waren , Werke oder Leistungen, de­
ren Preise, di e vorrätige Menge oder seine Geschäftsverhältnisse unrichtige oder 
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irreführende Angaben macht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb be­
günstigt (Art. 3 lit. b UWG), und wer Abnehmer zum Vertragsbruch verleitet, um sel­
ber mit ihnen einen Vertrag abschliessen zu können (Art. 4 lit. a UWG). 

Die Gesuchsgegnerin gibt zu , dass ein Teil der zum Verkauf angebotenen Skis mit 
einem falschen offi ziellen und durchgestrichenen Verkaufspreis ange boten wurde. 
Ihre Ausführungen , sie habe sich bei den durchgestrichenen Preisen auf eine über­
holte Preisliste gestützt, vermögen nicht zu überzeugen, da die Gesuchstellerin 
g laubhaft ausführt , dass keine älte re Preis li ste bezüglich di eser Modelle existiere , 
und die Gesuchsgegnerin die geltend gemachte Liste nicht zu den Akten gibt. Dieses 
Verhalten ist unlauter, da dadurch der Kunde über die Prei se im Fachgeschäft und 
damit über die bei einem Kauf bei der Gesuchsgegnerin erzielte Ersparnis getäuscht 
wird . 

Die Gesuchstellerin hat ein sog. selektives Vertriebssystem aufgebaut, nach wel­
chem ein Netz von ausgewählten Händlern besteht, die gegenüber der Gesuchstelle­
rin verpflichtet si nd , Skis nur an Endverbraucher zu verkaufen und di e festgesetzten 
E nd verkaufspre ise strikte einzuhalten. Es steht fest , dass die Gesuchsgegnerin in den 
Bes itz ihrer Skis gekommen ist, weil sich e in Vertragspartner der Gesuchstellerin 
nich t an die vertrag lichen Abmachungen gehalten hat, weshalb di e Gesuchstellerin 
der Gesuchsgegnerin vorwirft , sie sei widerrechtlich in ihr selektives Vertriebs­
system einged run gen. Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen einer Verleitung 
zum Vertragsbruch gemäss Art . 4 lit. a UWG und einer blossen Ausnützung eines 
fremden Vertragsbruchs, die unter di e Generalklausel von Art. 2 UWG fällt. Es lie­
gen keine konkreten Anhaltspunkte vor, wonach die Gesuchsgegnerin den Lieferan­
ten der fraglichen Skis zum Vertragsbruch verleitet hätte. Deshalb ist zu prüfen , ob 
ein blosses Ausnützen fremden Vertragsbruchs allein unl auter ist. 

Gemäss BGE 114 II 91 ff. ist die Ausnützung eines fremden Vertragsbruches nur 
dann unlauter, wenn besondere Umstände sie al s Verstoss gegen Treu und Glauben 
e rscheinen lassen. Dieser Entscheid ist zwar in der Literatur teilwei se stark kriti siert 
worden (Dutoit, SAG 1989, S. 111 ff; Baudenbacher, GRUR Int. 1988, S. 933) , bei 
anderen namhaften Autoren fand er aber Zustimmung oder stiess jedenfall s nicht auf 
Kritik (B är, ZBJV 126, S. 287 ff; Marbach, Recht 1989, S. 67 ff; Schluep, Festschrift 
Voyame, S. 241 ff.). Der Entscheid erg ing zudem noch unter Anwendung des alten 
UWG, und es ist nicht klar, ob und inwiefern die neuen Bestimmungen des UWG 
berücksichtigt worden sind, zu mal das Bundesgericht am gleichen Tag in zwei nicht 
publizierten Entscheiden i.S. J il Sander diese Frage ausdrücklich offengelassen hat. 
Demgegenüber hat das Bundesgericht in BGE 114 II 99 festgehalten, dass di e vo n 
Art. 4 lit. a UWG nicht erfassten Hand lungen auc h nach neuem Recht nicht ohne 
weiteres a ls unlauter gelten, sondern nur dann , wenn sich dieses Merkmal aus den 
besonderen Umständen ergibt. Im vorliegenden summarischen Verfahren rechtfertigt 
es sich j edenfall s, auf diese publizierte bundesgeri chtliche Praxis abzustellen. 

Besondere Umstände , welche die A usnützung eines fremden Vertragsbruches als 
unlauter erscheinen lassen, können sich insbesondere aus der Art und dem Zweck 
des Vorgehens ergeben und wären beispielsweise bei Schädigungsabsicht aus blasser 
Rachsucht oder arglistiger Täuschung an zunehmen, liegen j edoch nicht bereits dann 
vor, wenn der Dritte durch di e Ausnützung fremden Vertragsbruchs lediglich einen 
wettbewerbsrechtl ichen Vortei I erlangen wi 11 (BGE 114 II I Ol , 102) . F ür eine Schä-
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digungsabsicht der Gesuchsgegnerin bestehen keine konkreten Anha ltspunkte . Doch 
können Abänderungen einer Ware , welche deren Qualität oder schutzwürdige Inter­
essen des Herste ll ers an einer unversehrten Ausstattung der Ware berühren , ebenfalls 
besondere Umstände darstellen. Die Gesuchstellerin lässt geltend machen, dass Ab­
kratzen und Unleserl ich-Machen der Fabrikationsnummern stelle einen solch beson­
deren Umstand dar, da durch diese Nummern die paarweise Herstellung der Skis, 
welche ein bekanntes Qualitätsmerkmal ihrer Fabrikation darstelle, gewährleistet 
sei. Zwar li ege n keine konkreten Anhaltspunkte vor, wonach diese Manipulationen 
durch die Gesuchstellerin (recte wohl: Gesuchsgegnerin) oder eine in ihrem Verant­
wortungsbereich stehende Person vorgenommen worden wären. Doch kann unl aute­
rer Wettbewerb nicht nur durch sc huldhaftes, sondern auch durch bloss objektiv 
rechtswidriges Verhalten begangen werden (vgl. Alois Troller/Patrick Trailer, Kurz­
lehrbuch des Immaterialgüterrechtes, S. 24), und der Anspruch auf Unterlassung und 
Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes besteht unabhängi g vom Versc hulden 
(BGE 88 11 183). Die beschriebene Manipul at ion muss zudem von den zuständigen 
Personen der Gesuchsgegne rin bemerkt worden sein. Da die Gesuchste ll erin glaub­
haft macht, dass ihre Skis - im Gegensatz zu anderen Produkten - alle paarweise an­
gefertigt werden, so dass jeweilen zwei Sk is optimal aufeinander abgestimmt sind , 
so hat der Kunde, welcher Skis mit ausgekratzten Fabrikati onsnummern erwirbt, 
keine Gewähr dafür, Skis in der von der Gesuchstell erin garantierten Qualität erlangt 
zu haben. Dieser Umstand kann sich negativ auf den Ruf der Gesuchstel lerin aus­
wirken. Deshalb ste llt die Manipul at ion an den Fabrikationsnummern eine Verände­
rung der Skis dar, welche geeignet ist, schutzwürdige Interessen der Gesuchste ll e rin 
zu berühren. Mithin li egt ein erschwerter Umstand vor, welcher das Ausn ützen des 
fremden Vertragsbruches als unl auter erscheinen lässt. 

Damit erscheint - jeden fa ll s bei summarischer Betrachtungsweise - der Vorwurf 
des unlauteren Verhaltens berechtigt. Dieses Verhalten ist geeignet, die wirtschaftli­
chen Interessen der Ges uchste ll erin zu verletzen und ihre e inen nicht leicht wiede r­
gutzumachenden Nachteil zu verursachen. Desha lb rechtfertig t es sich , die Verfü­
gung vom l 5. Oktober 1991 zu bestätigen und das erlassene Verkaufs- und Verfü­
gungsverbot aufrecht zu erhalten. 

Art. 3 lit. h UWG - «SWEEPSTAKE/» 

- Ob eine Ankündigung unlauter ist, braucht nur abgeklärt ::.u werden, wenn der 
Kläger Klagebegehren gemäss Art. 9 Abs. J lit. a-c UWC srel/1 oder seine For­
derung aus unerlaubrer Handlung ableitet ( E.3 ). 

- ll faul determiner si une annonce es/ deloyale seulement si le demandeur a 
pris des conclusions suivant l 'art. 9 al. I le flres a a c LCD ou s' il foncle ses 
preten rions sur un acre illicite. 

KGer ZG, 3. Abteilung, i.S . X. ca . Kurfürstwaren-Versand AG vom 13. Septem­
ber 1990. 
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Im Januar/Februar 1989 führte die Beklagte unter dem Titel «Grosses Kurfürst/ 
Gewinn- und Geschenk-Festival 1989» bzw. «Grand Festival des Prix et des Cadeaux 
1989 de Kurfürst» ein Werbegewinnspiel durch. Hierzu versandte sie gemäss Anga­
be n der Beklagten an 665'000 Personen in der ganzen Schweiz eine gefaltete Post­
karte, die a ls «offizielle und definitive Bekanntmachung/ Proclamation officielle et 
de finitive» betitelt war und in welcher der Vizedirektor der Beklagten garantierte, 
dass der Adressat definitiv zu den Gewinnern gehöre und folgendes Z iehungsergeb­
nis veröffentlicht werden könne: 

Name: 
Adressat 

Preis: 
25'000.- ? 

Gewinner e ines Preises: 
ja 

In der Spalte mit den Namen waren noch vier weitere, möglicherweise fiktive, 
Namen angeführt , denen a ls Preis vom Kugelschreiber über CD-Spielerundroman­
ti sches Diner bis hin zum Farbfernsehgerät in Aussicht geste llt wurde, wobei in der 
Spalte «Gewinner eines Preises» zum Teil «Nein» und zum Teil «Ja, schon verge­
ben» e ingesetzt worden war. Zudem wurde mitgeteilt , der Adressat gehöre also defi­
nitiv zu den Gewinnern und könne in den nächsten Tagen schon seinen Preis anfor­
dern , da alle Preise, die noch nicht vergeben worden seien, mit den in den nächsten 
Tagen zugestel lten Gewinnunterlagen angefordert werden könnten. 

Wenige Tage später erhielten die Adressaten der gefalteten Postkarte von der Be­
klagten einen Briefumschlag, der eine als «Offizielle Bekanntmachung», bzw. als 
«Proclamation officielle» überschri ebene Mitteilung und e inen «Te ilnahme/Ge­
schenk-Bestellbon» bzw. «Bon de participation prix et cadeau et de commande» ent­
hi e lt. Zudem enthielt das Couvert ein wiederum vom Vizedirektor der Beklagten 
unterze ichnetes Begleitschreiben, welches die Adressaten e inlud , noch vor dem 22. 
Februar 1989 den Preis anzufordern. Diesmal war der Adressat neben ac ht anderen. 
mög licherweise fiktiven Gewinnern aufgelistet, wobei neben dem Namen des Adres­
saten wiederum ein Barpreis von Fr. 25'000.-, gefolgt von einem Fragezeichen, 
fi guri erte. Im Gegensatz zur gefalteten Postkarte enthielt die dritte Spa lte keinen 
Hinweis auf die Preiszuteilung, sondern einen so lchen über weitere Geschenke. 
Gemäss Angaben der Beklagten so llen über 70'000 Te ilnehmer ihre Gewinnunter­
lagen angefordert haben , wobei rund die Hälfte gleichzeitig eine Bestellung aufge­
geben habe. 

Die Klägerin verlangte sofort nach Erhalt der gefalteten Postkarte von der Be­
klagten schriftlich , ihr den gewonnenen Preis von Fr. 25'000.- auf ihr Bankkonto zu 
überweisen . Mit Schreiben vom 13. Februar 1989 teilte die Beklagte der Klägerin 
mit , es handle sich bei der Bekanntmachung lediglich um ein Ziehungsergebnis, aus 
dem hervorgehe, dass die Klägerin eine der Gewinnerinnen sei und zu den Kandida­
ten für den Hauptpreis gehöre; das endgültige Ergebnis und damit auch der Haupt­
gewinner würde jedoch erst nach dem Einsendeschluss bekannt se in. Nachdem die 
Kl ägerin den ihr später zugesandten Teilnahme/Geschenk-Bestellbon nicht einge­
sandt hatte, wurde ihr am 10. April 1989 von der Beklagten mitgeteilt, gemäss der 
notariellen Ziehungsurkunde sei der Hauptpreis von Fr. 25'000.- nicht auf die Ge­
winnummer der Klägerin gefallen. 

Am 6. Juli 1989 reichte die Klägerin beim Kantonsgericht des Kantons Zug Kla­
ge auf Erfüllung des Schenkungsversprechens und Bezahlung von Fr. 25'000.- ein. 
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Das Kantonsgericht wies die Klage im wesentli chen mit der Begründung ab, di e 
Klägerin hätte bei der Auslegung der «offiziellen und definitiven Bekanntmachung» 
der Beklagten erkennen müssen, dass sich diese der Klägerin gegenüber nicht für Fr. 
25'000.- habe schenkungsweise fest verpflichten woll en, sondern dass die Mittei­
lung led ig li ch a ls suspensiv bedingtes Schenkungsversprechen bezüg li ch eines un­
bestimmten Prei ses sowie bezüglich der Fr. 25'000.- aufzufassen se i. H insichtli ch 
des wettbewerbsrechtlichen Aspektes der Klage gelangte das Kantonsgericht zu fol­
genden 

Erwägungen 

3. Un lauter und widerrechtli ch ist jedes täuschende oder in andere r Weise gege n 
den G rundsatz von Treu und Glauben verstossende Verhalten oder Geschäftsgeba­
ren , we lches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und 
Abnehmern beeinflusst (Art. 2 UWG). Unl auter hande lt insbesondere, wer den Kun­
den durch besonders aggressive Verkaufsmethoden in seiner Entsche idungsfre ihe it 
beeinträchtigt (Art. 3 lit. h UWG). Ein ausdrückliches Verbot besonders aggress ive r 
Werbemethoden enthält das UWG nicht. Das Parl ament hatte in der Beratung des 
Gesetzes diesen Punkt aus der Vorlage des Bundesrates herausgestrichen (amtl. Bul­
letin NR 1985 835 ff.; amt l. Bulletin SR 1986, 421 ). Dies bedeutet jedoch nicht, dass 
aggressive Werbemethoden unbesehen lauter se in müssen. Ein Verbot besonders 
aggress iver Werbung lässt s ich im E inzelfa ll bereits aus der Generalkl ausel des Art . 
2 UWG herlei ten (vg l. David , Reformauswirkungen des neuen UWG aus der S icht 
der Praxis, in: Das UWG auf neuer Grundlage, Bern 1989, S. 102; Schluep, Die Wer­
bung im rev idierten Lauterkeitsrecht, a .a .0 ., S . 85 f.; Schluep, Ausgewählte Rechts­
fragen des D irect Mail , in : Z um Wirtschaftsrecht, Eine Sammlung von Aufsätzen, 
Bern 1978, S. 175 f.) . Zu den besonders aggressiven Werbemethoden werden mit­
unter Gewinnsp ie le oder «sweep stakes» gezählt , we nn di ese mehr offen oder ver­
steckt vom Kauf e iner Ware abhängig gemacht werden oder genere ll die Spiellust 
des Publikums so anheizen, dass der Kaufentschluss nicht mehr überwiegend wegen 
des sachli chen In teresses an der Ware, sondern wegen der sich bietenden Spielmög­
lichkeit, d.h. in der Hoffnun g gefasst wird , einen der ausgesetzten Preise zu gewin­
nen (Sch luep, Die Werbung im revidierten Lauterkeitsrecht, a.a .O. , S . 88) . 

Ob di e M itteilung der Beklagten vom 1. Februar 1989 unlauteren Wettbewerb dar­
stellt , braucht jedoch in casu nicht abgeklärt zu werden. Die Klägerin hat weder ein 
entsprechendes Unterl ass ungs-, Beseitigungs- oder Festste llungsbegehren im Sinne 
von Art. 9 Abs. 1 lit. a-c UWG geste llt , noch ge ht ihre Forderung auf Schadenersatz 
oder Genugtuun g ge mäss Art. 9 Abs. 3 UWG. 
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Art. 2, Art. 3 lit.g UWG - «SWEEPSTAKE II» 

- Eine Mitteilung kann, selbst wenn sie bei Auslegung nach dem Vertrauens­
prinzip keine vertragliche Bindung begründet, dennoch geeignet sei, eine 
wettbewerbsrechtlich relevante Täuschung oder Irreführun g des Erklärungs­
empfängers zu bewirken ( E. 3.4 ). 

- Wer in einem Mailing grosse Gewinnchancen verspricht, obwohl diese nicht 
existent sind, begeht un lauteren Wettbewerb (E. 3.4). 

- Die Anwendung von Art. 3 lit. g UWG entfällt, wenn den Käufern ein bedin­
gungsloses Rückgaberechr eingeräumt wird (E.5 ). 

- Der Versand von Unterlagen .fi:ir ein Gewinnspiel an 685'000 Empfänger 
kommt einer öffentlichen Ankündigung gleich (E.8). 

Meme si. en applica tion du principe de la confiance, une declaration n 'a pas 
pour eff'et de creer un /ien contractuel, cette declaration peut neanmoins etre 
propre a susciter chez son destinataire une tromperie constitutive d'un acre de 
concurrence de loyale ( cons. 3.4 ). 

- Celui qui, dans une prospection publicitaire par voie postale, promet de gran­
des chances de ga in , en realite inexistantes, commet un acle de concurrence 
deloyale ( cons. 3.4 ). 

- L' article 3 lettre g LCD n 'est pas applicable lorsque les acheteurs peuvent 
incondirionnellement restituer /a marchandise ( cons. 5 ). 

- L'envoi de documents pour unjeu-concours a 685 '000 destinataires equivaut 
a une annonce publique (cons. 8). 

Urtei l KGer ZG , 3. Abteilung, vom 17. März 1992 i.S. Federation Romande des 
consom matrices (FRC) und Konsumentinnenforum der deutschen Schweiz ca. 
Kurforstwaren-Versand AG . 

Die im Sachverha lt zum Urteil «SWEEPSTAKE I» hiervor erwähnten Unterlagen 
waren auch an einen in Pul ly domizi lierten Adressaten versandt worden. Am 10. Mai 
1989 erhoben zwei reg ionale Konsumentenschutz-Organisationen Klage auf Fest­
stellun g der Widerrechtli chkeit der Verletzung der Konsumenteninteressen durch die 
erwähnte Werbung und auf Veröffentlichung des Urteils im A mtsbl att des Kantons 
Z ug sowie in den je zwei auflagenstärksten Tageszeitungen der drei Sprachregionen. 

Das Kantonsgericht hat hierzu erwogen 

1. Die Kläger sind Organisationen von sprachregionalen Bedeutung, die sich sta­
tutengemäss dem Konsumentenschutz w idmen. Gestützt auf Art. 10 Abs. 2 li t. b 
UWG sind sie daher zur vorliegenden Klage legitimiert. 

3 . Die Kläger machen ge ltend, das Gewinnspiel der Beklagten sei irreführend 
und unl auter, da die Beklagte beim Adressaten den Eindruck erwecke, er se i der 
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Hauptgewinner. Zudem wisse di e Beklagte, dass ni cht alle Nummern gewönnen, be­
vor sie den Empfä ngern - und zwar allen - mitteile, sie hätten gewonnen. 

3. 1 Zur Begründung stützen sich die Kläger zunächst auf Art. 3 lit. b UWG, wo­
nach insbesondere unlauter handelt, wer u.a. über sich, sei ne Firma, seine Geschäfts­
bezeichnung, seine Waren, Werke oder Leistungen, deren Pre ise, die vorrätige Men­
ge oder seine Geschäftsverhältnis se unri chtige oder irrefü hrende Angaben macht. 
Art. 3 lit. b UWG bezieht sich mithin auf Werbung, in welcher ein Anb ieter im 
Zusammenhang mi t den von ihm ve rtriebenen Produkten oder erbrachten Dienst­
le istun gen irreführende oder täuschende Angaben macht. Von dieser Bestimm ung 
ni cht erfasst sind dagegen Angaben über e ine Werbemassnahme als solche, im vor­
liege nden Fall Aussagen über die Bedingun gen, d ie Pre ise oder Gewinnchancen in 
einem Werbegewinnspiel (vg l. Anne-Catherine Imhoff-Scheier, La validitee des 
j eux-concours publicitaires , ZSR 1985, 1. Ha lbband , S. 51 ). Da in casu nicht An ­
gaben über die Produkte, die Person oder Geschäftsverhältni sse der Beklagten w be­
urtei len sind, sondern e inzig die Art der Präsentation des Werbegewinnspiels, findet 
Art. 3 lit. b UWG hier keine Anwend un g. 

3.2 Unl auter und widerrechtli ch ist jedes täusc hende oder in anderer Weise gege n 
den Grundsatz von Treu und Glauben verstossende Verha lten oder Geschäftsgebah­
ren , welches das Verhältni s zwischen Mitbewerbern oder zw ischen Anbietern und 
Abnehmern bee influsst (Art. 2 UWG). Die Genera lklause l des UWG ist in Fällen an­
wendbar, die si ch keinem Sondertatbestand zuordnen lassen (Botsc haft vom 18. Ma i 
1983 wm UWG, Z iff. 152. 1, S . 34; Baudenbacher, Schwerpun kte der schweizeri­
schen UWG-Reform, in: Das UWG auf neuer Grundlage, Bern 1989, S. 34). Nach 
Auffass ung des Gesetzgebers so ll d ie Generalklausel in diesem Bereich stärker als 
bi s anhin e ine Grundlage für die Entscheidu ng von Fä llen abgeben. Kernstück der 
Generalklausel bildet auch in dem se it dem 1. März 1988 ge ltenden neuen Recht der 
Grundsatz von Treu und G lauben . Gege n diesen G rundsatz verstossen sowohl Ver­
letwngen de r Geschäftsmoral wie auch Verhaltenswei sen, die all gemein gegen die 
Funktionsregeln des Wettbewerbs ve rstossen bzw. das Verhältni s zwischen Mit­
bewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflussen (vgl. Botschaft 
152 .1 , S. 134 f.). 

3.3 Nach herrschender Lehre ZLI aUWG Art. 1 galten Werbegew innspie le grund­
sätz li ch ni cht als unlauter (Christian Klein, Die Ausnützu ng des Spielt riebes durch 
Veranstaltungen der Wirtschaftswerbun g und ihre Zuläss igkeit nach schweizeri­
schem Recht, Di ss . Zürich 1970 , S. 126 ; von Büren , Kommentar zum Wettbewerbs­
gesetz, 1957, N 6 w r Generalklause l; Schluep, Die Werbung im revidierten Lauter­
keitsrecht, in: Das UWG auf neuer Grundlage, Bern 1989, S. 86 ; Imhoff-Scheier, 
a.a .O., S. 49; Baumbach/Hefermehl , Wettbewerbsrecht, Mü nchen, 16. Aufl. , N 147 
w § 1 UWG). An diesem Grundsatz ist auch unter dem neuen Recht festzu halten. 
Gestützt auf die Generalklausel in Art. 2 UWG ist es daher grundsätzl ich erlaubt, in 
der Werbung an den Spieltrieb des Publikums zu appellieren und durch Inauss icht­
stellen und Gewähren von Vorteilen zu werben (vgl. Klein, a.a.O. , S . 128). Erst wenn 
im Einze lfa ll bestimmte Unlaute rkeitsmerkmale hinzutreten, kann dies zur Wider-
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rechtlichkeit der Veranstaltung führen (vgl. Imhoff-Scheier, a.a.O., S. 51; Klein, 
a.a.O. , S. 136; Baumbac h/Hefermehl , a.a.O. , N 142 zu§ 1 UWG). Dabei ist zu be­
achten, dass grundsätz li ch der Gesamtcharakter eine r Hand lung für deren wettbe­
werbliche Beurte ilung massgebend ist. Deshalb kann zuweilen ein einziges bedenk­
liches Moment nicht ausreichen, um ein ganzes Spiel a ls un lauter ersche inen zu las­
sen , während das Zusammenw irke n mehrerer solcher Elemente im konkreten Fall 
die Un laute rke it zu bewirken vermag. Umgekehrt re icht nach den konkreten Um­
ständen oft e in e inziges wettbewerbsrechtlich fragwürdiges E lement einer Veranstal­
tung aus , um die ganze Veranstaltung unzul ässig zu machen (K le in , a.a.O. , S. 136; 
vgl. Baumbach/Hefermehl , a.a .O., N 106 zur Einleitung UWG). 

3.3 Z u den obgenannten Unl auterkeitsmerkmalen gehören u.a . di e Täuschung 
und Irreführung des Publikums. Die Grundsätze der Wahrheit und Klarheit der Wer­
bung verlangen, dass a ll en Teilnehmern eines Gewinnspiels die Teilnahme- und Ge­
winnbedingungen genau bekanntgegeben werden. Der Teilnehmer sollte sich ins­
besondere über se ine Gewinnchancen e ine Vorstellung machen können (David , 
Schwe izeri sches Wettbewerbsrecht, 1988, Rz 79). Unlauter ist die Veransta ltung 
daher, wenn dem Publikum grosse Gewinnchancen ve rsprochen werden, die in Wirk­
li chkei t klein oder gar nicht vorhanden sind (Imhoff-Scheier, a.a.O., S. 53; Klein , 
a.a.O., S . 163 ; vg l. Baumbach/Hefermehl, a.a.O. , N 152 f. zu§ 1 UWG). Jedoch kann 
nicht verl angt werden, dass die Teilnehmer e ine zah lenmässige Vorstellung über di e 
Höhe ihrer Gewinnchancen haben; in der diesbezüglichen Ungewissheit li egt keine 
Irrefüh rung (Klein , a .a.O. , S . 164). Die Irrefü hrung über Gewinnchancen und Tei l­
nahmebed ingungen ist wettbewerbsrechtli ch besonders bedenklich , wenn sie geeignet 
ist, den Kaufentschluss des Teilnehmers zu beeinflussen (Klein , a.a.O., S. 163). 

3 .4 Die Kläger erheben den Vorwurf, die Beklagte erwecke mit ihren Wett­
bewerbsunterlagen beim Empfänger den E indruck, er sei bere its Gewinner eines 
Hauptpreises . D ieser Eindruck entstehe beim Studium der Karte, namentlich der Sei ­
te mit der «PROCLAMATION OFFICIELLE ET DEFINITIVE», und werde durch 
die «PROCLAMATION OFFICIELLE» bestätigt. Demgegenüber vertritt di e Be­
klagte di e Auffassung, aus der Karte gehe unmi ssverständlich hervor, dass es sich bei 
diesem Dokument ni cht um e ine Gewinnbestätigung, sondern lediglich um die 
A nkünd igung des Gewinnspiels handle . Diese Auffassun g habe auch das Kantons­
geri cht Zug in seinem Urteil vom 13. September 1990 vertreten. 

lm erwähnten Zivilprozess befasste sich das Kantonsgericht bereits e inmal mit 
dem Gewinnspiel der Beklag ten. Im Unterschied zu m vorliegenden Verfahren war 
dort e inzig d ie Frage zu klären, ob die Karte e in bed ingungsloses Schenkungsver­
sprechen de r Beklagten über Fr. 25'000.-.zugunsten einer bestimmten Empfängerin 
darstellte. Das Gericht verneinte die Frage im wesentlichen mit der Begründung , 
dass die Empfängerin bei der Auslegun g der Mitteilung der Beklagten nach Vertrau­
ensprinzip hätte e rkennen müssen , dass sich die Beklagte ihr gegenüber ni cht für Fr. 
25'000.- habe schenkungswei se fes t verpflichten wollen, sondern dass d ie Mittei­
lung ledig lich als suspensiv bedingtes Schenkungsversprechen bezüglich eines un­
bestimmten Preises sowie bezüg li ch de r Fr. 25'000.- aufzufassen sei (vg l. Urtei l 
«Sweepstake l» ) . 
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Demgege nüber ist im vor li ege nden Verfahren nun nicht nach vertrags rec htli chen, 
so ndern nach wettbewerbsrechtli chen Kriterien zu prüfen, ob di e Bekl agte zu nächst 
mit der Karte den Empfänger über seine Gewinnchancen täuscht oder irreführt. Da­
be i ist nicht entscheidend, ob tatsächlich Täuschungen vorko mmen, sondern es 
kommt auf di e Täuschungseignung an (Kle in , a.a.O., S. 161 ). Betrifft die Irre führung 
den Geschäftsinhaber, dessen Ware, Werke und Leistun gen sowie andere Merkmale 
ge mäss Art. 3 lit. b UWG, so genügt es, wenn bei durchschni tt licher Aufmerksam­
keit, wie sie im betreffenden Kreise üblich ist, e in nicht ganz unerheblicher Tei l des 
Publikums irregefü hrt werden kann. Ob das zutrifft, hängt nicht davon ab, wie der 
aufmerksame, mi sstrauische oder überlegende Leser di e Angaben versteht (vg l. BGE 
88 II 55). Bei e iner Mittei lung, die als Gewinnzusage über Fr. 25'000.- verstanden 
werden könnte , dürften dagegen an die Aufmerksamkei t der Empfänger grundsätz­
li ch etwas höhere Anforderungen gestellt werden (vgl. Klein, a.a.O., S. 16 1 ). Die 
Anwendung dieser Grundsätze auf die rot umrandete «PROCLAMATION OFFJCI­
ELLE ET DEFINITIVE» führt zu m Schluss, dass diese Bekanntmachung - zum in­
dest isoli ert betrachtet - dem Adressaten den Eindruck verm itte lt , er sei definitiver 
Gewinner des Hauptpreises von Fr. 25'000.- und müsse nun nur noch die in Auss icht 
gestellten Gewinn unterlagen der Beklagten zurücksenden. 

In der tabellari schen Darste llung der Bekanntmachung ersche int der Name des 
Empfängers e indeuti g auf der g le ichen Zei le mit dem Preis von Fr. 25'000.- und dem 
Wort «OUI». Das Fragezeichen hinter dem Betrag von Fr. 25'000.- ist, entgegen der 
Auffassung de r Beklagten, von e inem durchschnittlichen Adressaten nicht a ls Ein­
schränkun g zu verstehen. Vielmehr wird mit der Antwort «OUI» in der dritten Ko­
lOime die mitte ls Frageze ichen aufgeworfene Frage, ob Fred Bezancon einen Preis 
von Fr. 25'000.- gewonnen habe, sog le ich positi v beantworte t. Dass in der Über­
schrift in der dritten Kolonn e «GAGNANT D'UN PRIX» lediglich der unbestimmte 
Artikel verwendet wird , führt ebenfalls zu keinem anderen Aus legungsergebnis. 
Auch die übri gen Formulierungen der Beklagten in der Bekanntmachung lassen auf 
eine definitive Gewinnzusage schli essen. So bezeichnet di e Beklagte die Bekan nt­
machung a ls offiziell und definitiv. Der Vi zedirektor g ibt eine Garanti e ab, das Z ie­
hungsergebnis se i notariell bestätigt und Mons ieur Bezencon gehöre also defi nitiv zu 
den Gewinnern. Die Bezeichnung «OUI , DEJA REMIS » in der dritten Kolonne in 
der Bekanntmachung bestäti gt d iesen E indruck ebenfall s. Daraus wird der du rch­
schnittliche Empfänger einzig entnehmen, dass die erwähn ten Pe rsonen ihren Pre is 
bereits erha lten haben. Aus den vorstehenden Ausführun gen ergibt sich, dass die 
«PROCLAMATION OFFIClELLE ET DEFINITIVE» bei isoli erter Betrachtung e i­
ne Täuschung der Empfänger über deren Gewi nn chancen dars te llt. Da für die wett­
bewerbsrechtli che Beurteilung einer Handlung der Gesamtcharakter massgebend ist, 
bleibt zu prüfen, ob die «PROCLAMATION OFFICIELLE ET DEFINITIVE» auc h 
unter Berücksichtigung der weiteren , auf der Karte enthaltenen Informationen d ie 
Empfänger über ihre Gewinnchancen täuscht. 

Das Kantonsgeri cht hat in seinem Urte il vom 13. September 1990 fetgeha lten , 
dass der Empfänger die Karte aufg rund der weiteren Mitteilungen sowie der rekla­
mehaften Aufmachung nach Treu und Glauben nicht a ls unbedingtes Schenkungs­
versprechen über Fr. 25'000.- habe auffassen dürfen. Namentli ch habe der Empfän-
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ger erken nen müssen, dass die Beklagte ihn led iglich zur Teilnahme am Gewinnspie l 
habe veranl assen wo llen. 

Diese vertragsrechtli che Betrachtungsweise kann jedoch ni cht unbesehen für di e 
wettbewerbsrechtliche Beurte ilung übernommen werden. Eine Mitteilung kann , 
se lbst wenn sie bei Auslegun g nach dem Vertrauensprinzip keine vertragliche Bin­
dun g begründet, dennoch geeignet se in, e ine wettbewerbsrechtlich re levante Täu­
schun g oder Irreführun g des Erkl ärungsempfängers zu bewirken. Dies trifft auf den 
vorliegenden Fa ll zu . Der mit der «PROCLAMATION OFFICI ELLE ET DEFINITI­
VE» erweck te Anschein, der Emp fäng er der Karte KB 5 se i Gewinner des Haupt­
preises, wird durch die auf dem Rest der Karte enthaltenen Erk lärungen ni cht vo ll­
ends bese itigt . Der mit «APPEL URGENT» überschriebene Tei l der Karte enthält im 
wesent li chen fo lgende Mi tteilung: «De nombreux pri x, notamment fr. 25'000.- peu­
ven t encore etre gagnes . Vous recevrez sous peu votre premiere et en me me temps 
derniere chance de reclamer votre pri x.» 

Damit wird dem Empfänger zwar klar, dass er warten muss, bi s ihm in Kürze die 
Gelege nheit gege ben wird, se inen Preis anzufordern . Der beim Studium der «PRO­
CLAMATION OFFICIELLE ET DEFINITIVE» gewonnene Eindruck, dass er Ge­
winner des Hauptpreises ist, entfällt jedoch nicht. Unzutreffe nd ist dagegen di e Auf­
fass ung der Kläger, bereits der «APPEL URGENT» täusche den Empfä nger; für sich 
betrachtet besitzt dieser Tei l der Karte keine Täuschungse ign ung. Diese ko mmt ihm 
erst im Z usammenhang mit der «PROCLAMATION OFFICIELLE ET DEFINITI­
VE» zu. Das Gleiche gi lt für die Rückse ite der Karte, auf der, von Tausendernoten 
e ingerahmt. e in Briefträger abgeb ildet ist. Auch daraus entn immt der E mpfänger, 
dass er in we ni gen Tagen seine Teilnahmeunterl agen erhalte und er dann sofort rea­
gieren so ll e. 

D ie neben dem Bild des Briefträgers aufgeworfene Frage, ob di eser mit Fr. 
25 '000.- an der Türe klingle, vermag beim E mpfänger immerhin gewi sse Zweifel 
am Gew inn aufkommen lassen. D ie in der «PROCLAMATION OFFICIELLE ET 
DEFINITIVE» enthaltene Täuschungseignung bleibt jedoch erhalten. Se lbst wenn 
die Täuschungse ignung verne int würde, so bleibt es für den Empfänger doc h zumin­
des t unkl ar, ob er aufgru nd dieser Mitte ilung a ls Gewinner des Hauptpreises bere its 
feststeht oder nicht. Darin liegt eine Verletzung des Gebotes der Klarheit in der Wer­
bung und somit eine unl autere Irreführung des Adressaten. 

Z usammenfasse nd ist daher festzuha lten, dass die Beklagte mit der Karte und ins­
besondere mit der «PROCLAMATIO N OFFICIELLE ET DEFINITIVE» die Emp­
fä nger über deren Gewinnchancen täuscht oder zumindest irreführt. Die unter dem 
Tite l «PROCLAMATION OFFICIELLE ET DEFINITIVE» enthaltenen Aussagen 
sind daher unlauter im Sinne von Art. 2 UWG . 

3.5 Die Kläger erachten auch die Bestandteil e der zweiten Z usendung der Be­
klagte n, na mentlich die «PROCLAMATION OFFICIELLE» als irreführend und 
damit a ls unlauter. 

Z un ächst ist festzuhalten , dass die einzelnen Unterlagen dieses Mailings nicht 
voneinander losgelöst betrachtet werden können. Zudem sind sie auf dem Hinter­
grund der den Adressaten zu vor zugesandten Postkarte zu sehen. Die Kl äger ste llen 
sich auf den Standp unkt, di e «PROCLAMATION OFFICIELLE» bestätige den mit 
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der Postkarte erweckten Eindruck, der betreffende Empfänger sei der Hauptgewin­
ne r. Demgegenüber führt die Beklagte aus , der Empfänger dieses Dokuments könne 
höchstens erwarten, dass eine dieser aufgelisteten Personen auch der Hauptgewinner 
des Gewinnspiels sei. 

Entgegen der Formu li erung der Beklagten darf der Empfänger der «PROCLA­
MATION OFFICIELLE» nicht nur höchstens, sondern ganz sicher erwarten, dass 
eine der aufgelisteten neun Personen Hauptgewinner ist, da dies von der Bek lagten 
ausdrück lich und unter Hinweis auf eine notarielle Bestätigung festgehalten wird. 
Der mit der Karte geweckte Eindruck , der Empfänger selbst se i Gewinner des Haupt­
preises, wird mit dieser Zusendung jedoch nicht aufrechterhalten . Zwar erscheint in 
der tabellarischen Darstellung der Name des E mpfängers wie bereits auf der Karte 
auf der gle ichen Zeile wie der Preis von Fr. 25'000.-, und wiederum steht hinter die­
sem Betrag auch ein Fragezeichen. Im Gegensatz zur Karte wird die damit aufge­
worfene Frage hier jedoch offenge lassen, da die dritte Kolonne von Geschenken han­
delt und keine Antwort bereithält. Selbst auf dem Hintergrund der Karte wird daher 
dem Durchschnittsempfänger nach der Betrachtung der «PROCLAMATION OFFI­
CIELLE» die allfälli ge Gewissheit genommen, er sei der Gewinner des Hauptprei­
ses. Die «PROCLAMATION OFFICIELLE» ist jedoch geeignet, die Adressaten 
über deren Gewinnchancen irrezuführen. Gemäss Bekanntmachung der Bek lagten 
gehört der Empfänger zu einer Gruppe von neun Personen, unter denen sich auch der 
Hauptgewinner befindet. Aufgrund dieser Mitteilung kann der Durchschnittsadressat 
den unzutreffenden Eindruck gewinnen, seine Gewinnchancen betrügen 1/9 oder gar 
1/7, letzteres da die zuunterst genannten Adolf Kunz und Julia Pfister offenbar bereits 
einen anderen Preis erhalten haben. Mit dem farblich hervorgehobenen Hinweis 
«VOICI LES NOMS DE 9 GAGNANTS» auf dem Couvert und insbesondere der 
darunterstehenden Ankündigung, wonach sich unter diesen auch der Gewinner der 
Fr. 25'000.- befinde ( «Parmi eux se trouve ega lement Je gagnant du premier prix 
d ' une valeur de fr. 25'000.-» ), bekräftigt die Beklagte diesen Eindruck. Die gleichen 
Formu lierungen tauchen sodann in dem von B. Elch lepp unterze ichneten Schreiben 
auf. Die Unlauterkeit der Ankü ndi gu ng der Bek lagten liegt darin , dass sie dem Emp­
fänger des im Couvert versandten Mailings grosse Gewinnchancen verspricht , ob­
wohl diese, wie noch zu zeigen ist, nicht ex istent sind. Zusammenfassend ergibt sich, 
dass die «PROCLAMATION OFFICIELLE» zusammen mit dem Schreiben und 
dem Couvert die Adressaten über deren Gewinnchancen bezüglich des Hauptpre ises 
von Fr. 25'000.- täuscht und daher unlauter im Sinne von Art. 2 UWG ist. Die Un­
lauterkeit läge im übrigen auch dann vor, wenn nicht eine Täuschung, sondern nur 
e ine Irreführung über die Gewinnchancen anzunehmen wäre. Die durch die Zusen­
dung der «Proclamation officielle et definitive» hervorgerufene Irreführung wird 
durch diese Dokumente bekräftigt. 

3.6 Die Kläger verlangen im weiteren die Feststel lung , dass die Verkaufsmetho­
de der Beklagten mit dem Gewinnspiel , insbesondere das durch die Beklagte prakti­
zierte Sweepstake-Verfahren, unlauter sei. Das Sweepstake-Prinzip bedinge, dass die 
Auslosung der gewi nnberechti gten Nummern vor dem Versand der Teilnahmeu nter­
lagen erfolge. Das bedeute, dass die Beklagte wisse, dass nicht al le Nummern ge­
wönnen , bevor sie allen Empfängern mitteile, sie hätten gewonnen. Demgegenüber 
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führt di e Be klagte aus, die Behauptun g, dass nicht a lle Einsender der Te ilnahmeun­
te rl agen gewinnberechtigt seien, se i unrichti g. A ll e Einsender, d ie ni cht zu den Ge­
w innern de r Hauptpre ise gehörten, hätten den bereits in der ers ten Ankündi gun g 
genannten eleganten Kugelschre iber a ls Trostprei s erhalten. Aus prozess ua ler Sicht 
se i festzu halten, dass sich das zivil prozessuale Kl agebegehren nur auf einen indi vi­
du a lisie rten, genau umschriebe nen Sach verhalt beziehen kö nne. Deshalb gebiete 
auch d ie bundesgerichtli che Rechtsprechung, dass di e al s unl auter erac hteten Hand­
lunge n genau zu bezeichnen se ien, auch wenn dies e ine weitl äufi ge Aufzählung oder 
umständli che Umschreibung e rfo rdere. Ein a ll ge meines Verbot des Sweepstake­
Prinzipes, we lches notabene vo llumfäng lich den di es bezügli chen Gesetzesbestim­
mungen des Lotteri egesetzes entspreche, könne daher von vornhere in ni cht Gegen­
stand d ieses Prozesses sein . 

Der Beklagten ist darin be izupfli chten, dass im vorli egende n Verfahren kein all­
ge meines Verbot des Sweepstake-Prin zipes ausgesprochen werden könnte . Das Ge­
ri cht hat ledi g lich über di e Frage zu befind en, ob im konkreten Fa ll d ie Anwendung 
des Sweepstake-Prinzips im Rahmen des Gewinnspie ls der Bek lagten unlauter war 
bzw. zu r Unlauterkeit des genannten Gewinnspie ls führte. E ntgege n der Auffassung 
de r Bekl agten ist das Rechtsbegehren der Kl ägerin diesbezügli ch jedoch hinre ichend 
individua li sie rt. 

3 .6. 1 Bei dem von der Bek lagten angewandten Sweepstake-Verfahren wurden di e 
gewinnberechti gten Nummern vor de r Zuste llung der Teilnahmeunter lagen ausge­
lost. Bere its vor dem Versand des ersten Mailings stand daher fes t, we lchen acht Pe r­
sonen e in Hauptpre is zugelost worden war. Ebenso stand fes t, dass a lle übri gen 
Adressate n e inen Kuge lschre iber a ls Trostpre is erhalten würden, sofern sie ihre Teil­
nahmeunte rlage n einsenden würde n. Dies ermöglichte es der Bekl agten, sämtliche 
Empfä nger der U nterlage n a ls «Gewinner» anzusprechen. Die Na men der Haupt­
gewinner - darunter de r Gewinner von Fr. 25'000.- - waren e inzig der Beklagten 
( «Ja direction des jeux») und dem zugezogenen Notar bekannt. 

3 .6 .2 W ie bere its ausgefüh rt, hande lte die Beklagte unl aute r, indem sie bei Nicht­
gewinnern den Eindruck erweckte, d iese hätten den Hauptpre is gewonnen, oder in­
dem sie ihnen zumindest grosse Gewinnchancen vorgetäuscht hat. Der Umstand , 
dass di e Bekl agte aufgrund der vorgäng igen Auslosung bere its wusste , wer d ie Ge­
winnerin des Hauptpreises von Fr. 25 '000.- war, lässt ihr Vorgehen in verstärktem 
Mass a ls unl auter ersche inen. Nebst der Karte und der «PROCLAMATION O FFIC I­
ELLE» kommt die Unlauterkeit insbesondere im Begle itschre iben zu m Ausdruck , in 
we lchem die Beklagte u. a. fo lgendes mitte ilte: «Imaginez do nc q ue vous soyez le 
gag nant du pri x prinicipa l' Ceci est tout a fa it possible .» 

Diese Aussage erfolgte, abgesehen von der entsprechenden Mitte ilung an die tat­
sächli che Gewinnerin , wider besseres Wi ssen der Bekl agten, denn zu d iesem Zeit­
punkt war es für jeden Adressate n (ausser der Gewinnerin) be re its ausgeschl ossen , 
de n Hauptpre is zu gew innen. Anders wäre die Situation zu be urte il en, wenn die Aus­
losung zu di esem Zeitpunkt noch ni cht stattgefunden hätte; in di esem Fall hätte für 
jede n Adressaten tatsächli ch eine Gewinnchance bestanden, wenn auch e ine sehr 
gerin ge. 
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3.6.3 Die Unlauterkeit des Vorgehens der Beklagten ergibt sich im übri gen auc h 
aus dem Grundsatz Nr. 3.11 der Schweizeri schen Kommission für die Unlauterkeit in 
der Werbung (nachfolgend «Grundsatz Nr. 3.11 » genannt), des sen Ergänzung per 9. 
Mai 1990 wie folgt lautet: 

«Es ist unlauter, im Rahmen eines Werbegewinnspiels mit Vorab-Verlosung 
(Sweepstake) namentlich aufgeführten Personen ausgesetzte Gewinne in Aussicht 
zu stellen, sofern der Veranstalter weiss oder wissen könnte, dass den genannten 
Personen die erwähnten Gewi nne nicht zugeteilt worden sind. Die Gewinnzutei­
lung durch technische Vorrichtungen oder beauftragte Dritte ist dem Wissen des 
Veranstalters anzurechnen.» 

Die Schweizerische Kommission für die Lauterkeit in der Werbung ist das aus­
führende Organ e iner glei chnamigen Stiftung, der a ll e bedeutenden Organisationen 
der schweizerischen Werbewirtschaft angehören . Die von ihr entwickelten Grundsät­
ze verstehen sich als Verhaltenskodex für die Werbebranche und berücksichtigen die 
schweizerische Gesetzgebung und Rechtsprechung (vgl. Grundsätze der Schweizeri­
schen Kommission für die Lauterkeit in der Werbung, Zürich 1989, mit Ergänzung 
per 9 . Mai 1990, S. 2) . Zwar ist e ine Wettbewerbshandlung nicht schon deshalb un­
lauter, weil sie gegen Anordnungen oder Richtl inien von Verbänden , Berufsvertre­
tungen, Vereinen oder sonstigen Organ isationen verstösst. Die Anordnungen von 
Verbänden sind höchstens a ls Indizien für e ine bestehende Standesauffassung zu 
werten. Wenn somit Anordnungen für den Richter nicht bindend sind, so bedeutet 
das jedoch ni cht, dass er sie nicht beachten so ll . Im Gegentei l muss sich der Richter 
auch dieser wicht igen Erkenntnisquelle bedienen (Baumbach/Hefermeh l, a.a.O., N 
132 zur Einleitung UWG). Diese Auffassung vertrat offensichtlich auch der Bundes­
rat , als er bei der Rev ision des UWG die Erwartung äusserte, eine damals im Entwurf 
vorliegende Se lbstordnung des Wettbewerbs im Lebensmitte lhandel (Charta des frei­
en Wettbewerbs) werde Anhaltspunkte für d ie Auslegung des Gesetzes liefern und 
e inen positiven Einfluss auf die Rechtsprechung ausüben (Botschaft, S. 7, Ziff. 11 b). 
Es rechtfertigt sich daher, auch die Grundsätze der Schweizerischen Kommission für 
die Lauterkeit in der Werbung für die Aus legung der Generalklausel des UWG her­
anzuziehen. 

Die Bek lagte spricht dem zit ierten Grundsatz Nr. 3.1 1 jede Bedeutung für das vor­
liegende Verfahren ab, da er vom 9. Mai 1990 stamme und für das vorliegende Ge­
winnspiel der Stand 1989 massgebend se i. Dabei verkennt die Bek lagte jedoch, dass 
der Grundsatz nicht im Rahmen ei nes nichtstaatlichen Beschwerdeverfahrens vor der 
Lauterkei tskommi ss ion, bei welchem all enfa ll s ein Rückwirkungsverbot zu berück­
sichtigen wäre , sondern led ig lich als Auslegungshilfe im vorliegenden Prozess ange­
rufen und herangezogen wird. 

Zusammenfassend ist daher festzuhalten , dass das Gewinnspiel der Beklagten un­
lauter ist, da diese den Adressaten ihrer Unterlagen einen Gewinn in Aussicht stellte, 
obwohl sie aufgrund der zuvor durchgeführten Auslosung wusste, dass diesen Perso­
nen der Preis nicht zugelost worden war. 

4. Die Kläger machen im wei teren geltend, das Gewinnspiel der Beklagten sei 
unlauter, da die Bek lagte damit auf die Teilnehmer ei nen psychologischen Kauf-
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zwang ausübe und diese in ihrer Entscheidungsfähigke it bee inträchtige . Die Kläger 
berufen sic h zunächst auf Art . 3 li t. h UWG, wonach insbesondere unl auter handelt , 
wer den Kunden durch besonders aggressive Verkaufsmethoden in se iner Entsche i­
dungs freih e it beeinträchtigt. 

4.1 Nach Auffassung der Beklagten ist Art. 3 lit. h UWG schon deshalb nicht an­
wendbar, da ihr Gewinnspiel nicht als Ve rkaufs-, sondern a ls Werbemethode zu qua­
] i fi z ieren se i. 

Die Untersc heidung zwisc hen Verkau fs - und Werbemethode ist insofern von Be­
deutung , als Art. 3 lit. h UWG kein Verbot besonders aggress iver Werbemethoden 
enthält. Das Parlament hat in der Beratung des Gesetzes diesen Punkt aus der Vorla­
ge des Bundesrates herausgestrichen (amtl. Bu ll etin NR 1985 835 ff. ; aintl. Bulletin 
SR 1986, 421 ). Das Gesetz sagt nichts darüber, was unter einer Verkaufsmethode zu 
verste he n is t. Aus den Materialien zum UWG ergibt sich jedoch , dass der Gesetz­
geber mi t diesem Begriff vor a llem Veranstaltungen wie Haustürverkäu fe, Werbe­
fahrten oder Partyverkäufe avisierte. Nach der Ausk lammerung der Werbemethoden 
sol lte zudem die Bestimmung von A rt. 3 lit. h nur eine sehr begrenzte Tragweite ha­
ben (amtl. Bulletin NR 1985 , 836) . Dementsprechend betrachtet die Lehre Gewinn­
spiele wie das vorliegende a ls Werbemethode und nicht a ls Verkaufsmethode im Sin­
ne von Art. 3 lit. h UWG (Dav id , Reformauswirkungen des neuen UWG aus der 
Sicht der Praxi s, in: Das UWG auf neuer Grundlage , Bern 1989, S. 202; Schluep, 
a.a .O„ S. 85 f.). Mithin ist auch das Gewinnspiel der Bek lagten nicht a ls Verkaufs­
methode im Sinne des Gesetzes zu qualifizieren , auch wenn di eses offensic htlich mit 
dem Vertrieb von Produkten in engem Zusammenhang steht. 

Die Ausklammerung der Werbemethoden aus Art. 3 lit. h UWG bedeutet jedoch 
nicht , dass aggress ive Werbemethoden unbesehen lauter sein müsse n. Ein Verbot 
besonders aggress ive r Werbung lässt sich im Einzelfall bere its aus der Generalklau­
se l des Art. 2 UWG he rl eiten (vg l. David , Reformau swirkungen , a .a.O., S . 102; 
Sch luep, a.a.O., S. 85 f.; Baudenbacher, a.a.O. , S. 35). Diesfalls bedarf es jedoch 
einer besonderen Aggressivität in ausserordentlichem Masse (Baudenbacher, a.a.O. , 
S. 35). 

4 .2 Gemäss Art. 1 Abs. 2 des Bundesgesetzes betreffe nd die Lotterien und di e ge­
werbsmässigen Wetten ist es unzulässig , die Teilnahme an e inem Werbegewinnspiel 
vom Abschluss eines Kaufvertrages abhängig zu machen. Im vorliegenden Fall ist 
jedoch unbestritten, dass die Te ilnahme am Gewinnspiel der Beklagten auch ohne 
g leichzeitige Warenbeste llung tatsächlich möglich war. 

Als unl auter im Sinne der Generalklause l des UWG gelten aber auch Gewinn­
spiele, bei denen der Veranstalter die Teilnehmer einem psychologischen Kaufzwang 
aussetzt. Unter psychologi schem Kaufzwang steht der Teilnehmer, der sich nicht 
wegen de r Qua lität oder dem Prei s der Ware zum Kauf entschliesst, sondern aus 
e iner vom Veranstalter gesc haffenen Zwangslage heraus, letztlich um den in Aus­
sicht geste llten Preis zu gewinnen (vg l. Schluep, a.a.O., S. 88; Imhoff-Scheier, 
a.a.O. , S. 56; Klein, a.a.O., S. 155) . Da, wie bereits ausgeführt, nur eine besondere 
Aggressivität in ausserordentlichem Masse zur Unlauterkeit führt , ste llt noch nicht 
jede psyc ho log ische Beeinflussung einen psychologischen Kaufzwang dar. Der auf 
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den Käufer ausgeübte Druck muss vielmehr so stark sein, dass dieser in eine psy­
chologische Zwangs lage gerät und sich einem Geschäftsabschluss nur noch schwer 
entziehen kann (Baumbach/Hefermehl, a.a.O., N 157 zu§ l UWG). Ein unlauterer 
psychologischer Kaufzwang ist namentlich dort denkbar, wo eine direkte Berührung 
zwischen Teilnehmer und Veranstalter stattfindet, so z.B . wenn die Teilnehmer ins 
Geschäftslokal des Veranstalters gelockt werden , um Spielunterlagen abzuhol en. 
Kommt es hingegen nicht zu einem solchen direkten Kontakt, liegt in der Regel kein 
psychologischer Kaufzwang vor (vgl. Klein, a.a.O., S. 155 ff.; Schluep, a.a .O. , S. 88; 
Imhoff-Scheier, a.a.O., S. 57; Baumbach/Hefermehl, a.a.O., N 158 f. zu§ l UWG). 

Die Kläger sehen einen psychologi schen Kaufzwang darin, dass die Teilnehmer 
überzeugt gewesen seien, gewonnen zu haben , und daher aus einem Gefühl der 
Dankbarkeit bei der Beklagten Ware bestellten. Dieser Auffassung kann nicht ge­
folgt werden. Es ist zwar denkbar, dass Personen bei der Beklagten Ware bestellten, 
weil sie glaubten , sie hätten beim Gewinnspiel gewonnen , und sich erkenntlich zei­
gen wollten . Diese Teilnehmer befanden sich diesfalls aber nicht in einer Zwangs­
lage, welche die Intensität eines psychologischen Kaufzwanges erreicht. 

4.3 Die Kläger machen sodann geltend, die Beklagte beeinträchtige die Entschei­
dungsfreiheit der Adressaten, indem sie den Eindruck erwecke, die Gewinnchancen 
seien bei e iner Bestellung grösser. Dieser Eindruck entstehe aufgrund mehrerer Ab­
schnitte der Gewinnspiel-Unterlagen: 

Die Beklagte fordere die Adressaten wiederholt auf, schnell zu machen, da die 
Preisvergabe schon voll im Gange sei («de faire vite, car la remise des prix bat deja 
son plein» ). Diese Formulierung lasse nur den Schluss zu , dass diejenigen , die nicht 
schnell machten, bei der Preisvergabe möglicherweise schon nicht mehr dabei sein 
würden. In der «Communication importante» werde mit der Aufforderung, schnell 
zu machen, der Hinweis verbunden, «il serait alors vra iment dommage de laisser 
echapper les fr. 25'000.- simplement parce que vous auriez oubli e de renvoyer votre 
bon de commande» . Auf der «PROCLAMATION OFFICIELLE» würden Preise und 
Geschenke miteinander vermischt; Geschenke erhalte aber nur, wer etwas bestelle. 
Auf und mit dem Antwortumschlag werde eine klare Trennung von Beste llern und 
Nichtbeste llern gemacht. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolge auf dem Bestell­
schein , der «BON DE PARTJCIPATION "PRIX ET CADEAUX " ET DE COM­
MANDE» heisse. Aus dem Bestellschein werde nicht ersichtlich , dass die Frage der 
Bestellung keinerlei Einfluss auf die Gewinnchancen habe , was auch einen Verstoss 
gegen den Grundsatz Nr. 3.11 bedeute. 

4.3.1 Bei der Frage, ob die Beklagte bei den Te ilnehmern am Gewinnspiel den 
Eindruck erweckt, bei einer Bestellung seien die Gewinnchancen grösser, und die 
Teilnehmer dadurch in ihrer Entscheidungsfreiheit beschränkt, ist von der Merk­
fähigkeit des durchschnittlichen Publikums auszugehen (vgl. BGE 99 IV 29). Da -
wie bereits erwähnt - die Generalklausel Art. 2 UWG nur Werbemethoden ausser­
ordentlich hoher Aggressivität erfasst, sind nur besonders starke Eingriffe in die Ent­
scheidungsfreiheit als unlauter zu qualifi zieren. Einen so lchen Eingriff enthalten die 
Unterlagen zum Gewinnspiel der Beklagten jedoch nicht. Es trifft zwar zu, dass die 
Beklagte mit der Ausgestaltung des «BON DE PARTICIPATION "PRIX ET CA-
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DEAUX" ET D E COMMANDE» offensichtlich bezweckt, die Teilnehmer zu e iner 
Bestellung zu bewegen. So muss der Adressat, der ni cht bestellen und nur am Wett­
bewerb teilnehmen will, das Formular verwenden, das g leichzeiti g als Beste ll schein 
dient. Die Formulierung «Oui, je rec lame Je pri x que j' ai gangne et desire par Ja me­
me occasion commander des artic les suivants ( ... )» stellt zudem den bere its gewon­
nen Pre is in den Vordergrund , während der Teilnehmer, der das «Non»-Fe ld an­
kreuzt, lediglich erklärt, am Gewinnspie l tei lnehmen zu wollen. Trotz diese r Beein ­
flussung bleibt dem durchschnittlichen Adressaten klar, dass die Teil nahme am 
Gewi nnspiel möglich und seine Gewinnchancen intakt bleiben, auch wenn er nichts 
bestellt. 

Der von den Klägern angerufene, a ls Richtlinie dienende Grundsatz Nr. 3 .11 be­
zeichnet unter Ziff. 1 Abs. 2 diejenigen Teilnahmebed ingungen a ls unl aute r, «die 
verl angen, dass die Teilnahmeerkärung auf e inem Formul ar für eine verbindliche 
oder probeweise Bestellung e ingereicht wird , sofern auf dem g leichen Formul ar 
ni cht unmissverständlich die wahlweise oder chancengleiche Teilnahme auch ohne 
verb indliche bzw. probeweise Beste llung erwähnt wi rd ». 

Aus dem Teilnahme-/bzw. Beste ll schein geht, wie berei ts ausgeführt, unmis sver­
ständlich hervor, dass auch bei Nichtbestellung die wahlweise und chancengle iche 
Te ilnahme mög lich ist. Der G rundsatz Nr. 3 .1 1 verlangt entgege n der Auffassung der 
Kläger nicht, dass auf d ie Chance ngle ichheit ausdrücklich hingewiesen wird. Wäre 
d ie Bestimmung jedoch im S inne der Kläger aufzufassen , so könnte sie, da zu we it­
gehend, ni cht übernommen werden. 

Die von den Klägern beanstandete Trennung zwischen Beste ll ern und Nichtbestel­
lern auf dem An twort-Couvert bee inträchti gt die Teilnehmer ebenfal ls nicht massgeb­
li ch in ihrer Entscheidungsfreihe it. Wettbewerbswidrig wäre a ll enfa ll s eine Teilnah­
mebed ingung, wonach die Teilnahmeerk lärung auf unterschi edlichen Formularen , 
Umschlägen oder Frankaturen zu erfolgen hat (vgl. Grundsatz Nr. 3. 11 Ziff. 1 Abs. 3) . 
Ob - wie die Beklagte behauptet - die Trennung im vor liegenden Fa ll einzig der 
sped iti ven Bestellungsabwicklung dient, braucht mithin nicht geprüft zu werden . 

Unberechtigt ist auch der Vorwurf der Kläger, die Beklagte vermi sc he in ihren 
Wettbewerbsunterlagen die Begriffe «Preis» («Prix ») und «Geschenk» ( «Cadeau» ). 
Z um einen sind diese Begriffe auch vom Durchschnittsleser leicht auseinanderzuhal­
ten. Zum andern geht aus den e ingereichten Unterlagen deutlich gen ug hervor, dass 
die Preise an die Tei lnehmer des Gewinnspiels , Geschenke hingegen nur be i e ine r 
Warenbestellung vergeben werden . 

Die Beklagte fo rdert in den Unterl agen zum Gewinnspiel die Teilnehmer wieder­
holt dazu auf, «schnell zu machen», da die Preisvergabe schon vo ll im Gange sei. 
Zugle ich bittet sie die Nichtbesteller, den Teilnahmesche in erst nach dem 14. Fe­
bruar e inzusenden, um eine schnell e Bestellungsabwicklung zu gewährleisten. Nach 
Auffass un g der Kläger beeinflusst die Beklagte damit die Teilnehmer dahingehend , 
dass diese, um bei der Preisvergabe dabei zu sein, aber nicht bis zum 14. Februar 
warten zu müssen, sofort eine Bestellung tätigen. Diese Auffassung geht fehl. Der 
«PROCLAMATION OFFICIELLE» (unter den Titeln «LISTE OFFICIELLE» und 
« YOICI LES PRIX POUR LES GAGNANTS») konnten die Adressaten entnehmen, 
dass die Teilnahmescheine bi s spätestens 1. März 1989 eingesandt werden mussten. 
Zudem enthalten die weiteren Unterlagen mehrfach den unübersehbaren Hinweis, 
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wonach bei einer Teilnahme bis spätestens 22. Februar 1989 zusätzlich zum Haupt­
gewinn ei n «PRIX EXPRESS» von Fr. 25'000.- gewo nnen werden könne. Unter d ie­
se n Umständen war für die Durchschn ittsadressaten erkennbar, dass ihre Gewinn­
chancen nicht geschmälert würden , fa ll s s ie keine Beste llung tätigen und ihren Teil­
nahmeschein daher erst nach dem 14. Februar einsenden würden. 

Die Kläger betrachten die Entscheidungsfre iheit der Teilnehmer schli ess li ch 
durch fo lgenden Absc hn itt im Schreiben de r Beklagten als ver letzt: 

« II serai t alors vraiment dommage de lai sser echapper ces fr. 25'000.- simplement 
parce que vous auriez oublie de renvoyer votre bon de commande 1» 

Tatsächlich erweckt die Beklagte mit diesem Satz auf den ersten Blick den 
fa lschen Eindruck , der Gewi nn von Fr. 25'000.- könn te demjenigen en tgehen, der 
den Bestellschein nicht einschickt, d.h . nichts bestellt. Aus den voranste henden Sät­
zen wird jedoch ers ichtlich, dass das Hauptgewicht in diesem Satz beim «Schne ll­
machen» («faire vite») und beim «Vergessen» («oub lier») li egt und ni cht beim Be­
ste ll schein (Bon de commande) . Die Formuli erung der Bek lagten ist zwar wettbe­
werbsrecht li ch bedenk li ch, im Zusammenhang mit den übri gen Unterlagen zum 
Gew innsp ie l betrac htet j edoc h ni cht gee ignet, di e Entsc he idungs freihe it des Teilneh­
mers im erforderlichen Mass zu beeinträchtigen. 

Zusammenfassend ergibt sic h, dass die Te ilnehmer am Gewinnspie l der Beklagten 
weder durch die einzelnen Spielunterlage n noch aufgrund des Gesamteindruckes in 
wettbewerbsrechtlich relevantem Aus mass in ihrer Entscheidungsfähigkeit beein­
trächtigt wurden. Unter diesem Gesichtspunkt ste ll en somit das Gewinnsp ie l und se i­
ne Bestandteile keinen Verstoss gegen d ie Genera lklause l in Art . 2 UWG dar. 

5. Gemäss Art. 3 lit. g UWG handelt insbesondere unl auter, wer den Kunden 
durch Zugaben über den tatsächlichen Wert des Angebots täuscht. Die Kläger be­
trachten die von der Bek lagten im Falle e ines Kaufabschlusses gratis mitgelieferten 
Geschenke a ls Zugabe im Sinne der e rwähnten Bestimmun g. Die Kläger habe n 
jedoch nicht dargelegt, inwiefern diese Geschenke den potentiellen Käufer über den 
Wert der bestel lten Ware täuschen. Eine Anwendung des Z ugabeart ike ls entfä llt so­
dann auch des ha lb, weil die Bek lagten den Käufern ihre r Ware ein bedingungsloses 
Rückgaberecht e inräumt. 

6. Gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. c UWG kann der R ichter auf Antrag die Widerrecht­
lichkeit einer Verletzung festste llen , wenn sich diese weiterhin störend auswirkt. Der 
Anspruch auf Feststellung der Widerrechtlichkeit g ilt jedoch nicht sc hl echthin , son­
dern setzt ein schutzwürdiges Interesse an der Festste llung voraus . Ein solches Inter­
esse wird rege lmässig bejaht, wenn das Feststellungsbegehren mit einem Antrag auf 
Veröffentlichung des Urteil s verbu nden wird , dagegen im a ll gemeinen verne int , 
wenn g leichzeitig auf Unterlassung gek lagt wird (BGE 104 II 133 f). Im Zusam men­
hang mit ei nem Publikationsbegehren ist di e Feststellung der Unl au te rkeit e iner 
Werbeveranstaltung von entscheidender Bedeutung und kann eine wirksamere repa­
ratori sche Funkt ion erfü ll en a ls d ie entsprechenden üblichen Rechtsmittel (vg l. ana­
log zum Persönlichkeitssc hu tz: Pedrazz ini /Oberholzer, Grundri ss des Personen­
rechts, 3. Aun. , S. 155). 
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Da die Kl äger, wie noch zu ze ige n sein wird , e in In teresse an der Urte il spublika­
ti on haben , ist das Feststellungsinteresse zu bejahen. 

8. Die Kläger verlangen die Veröffentl ichun g des Urteils auf Kosten der Beklag­
ten. Gemäss Art. 9 Abs . 2 UWG kann der durch unl auteren Wettbewerb Verletzte 
verlange n, dass das Urte il veröffentlicht wird. Wie unter der Herrschaft des alten 
Rechtes (Art. 6 aUWG) ermächti gt der Richter, sofern die Voraussetzungen erfüllt 
sind, den Kl äger zur Publikation auf Kosten des Beklagten (vg l. David, Wettbe­
werbsrecht , a.a.0 ., Rz 648). Der Ri chter ordnet mithin weder die Publikati on selber 
an, noch spri cht er eine entsprechende Verpflichtung gegenüber de m Bek lagten aus. 
Bei de r Prüfung der Frage, ob di e Voraussetzungen für die Ermächtigung des Klägers 
zur Urteil sveröffentlichung erfüllt sind, hat der Richter di e bete iligten Interessen ge­
geneinander abzuwägen. Alle in das Interesse, di e unte rl egene Partei zu schädi gen 
oder unnöti g zu demütige n, vermag eine Veröffentlichun g ni cht zu begründen. Bei 
der Abwägung sind auch öffentli che Interessen mite inzubez iehen (von Büren, a.a.O ., 
N 38 zu Art . 2 bi s 6 aUWG, S. 178 ; Kl e in , a.a.0. , S. 183). Die Urte il spubli kati on hat 
u. a. aufklärende Funkti on; sie soll den Verkehr orientieren und we iteren Störungen 
vorbeugen (BGE 93 II 270 f.). 

Die Kläger, die statutenge mäss die Anliegen der Kon sumentinnen und Ko nsu­
menten vertreten, haben e in legitimes Interesse daran , dass das vorli egende Urte il 
auch drei Jahre nach Abschluss des Gewinnspieles veröffentli ch wird. Eine Veröf­
fentlichung ist zudem gee ignet, die von de r Bek lagten getäuschten bzw. irregeführ­
ten Adressate n über die Un lauterke it dieses Gewinnspiels in Kenntnis zu setzen (vg l. 
Troller, Immate rial güterrecht, Band II , 3. Aufl. , S. 967). 

Die Beklagte widersetzt sich der Publikation zunächst mit der Begründung, die 
Kl age beziehe sich auf das im Jahr 1989 veranstaltete Gewinnspiel und eine allfälli ge 
rechtswidrige Handlung der Beklagten könne sich ni cht weiterhin störend auswirken. 
E ine anhaltende Störung liegt entgegen di eser Auffassung bere its darin, dass sich ein 
Teilnehmer am Gewinnspiel auch nach dessen Abschluss getäuscht und in se inen 
Interessen als Konsument verletzt sehen könnte. Ergänzend ist anzu merken, dass der 
Zeitablauf nach Abschluss eines Gewinnspieles nicht das entscheidende Kriterium für 
die Frage der Urteilspublikation se in kann , ansonsten a llein wegen der jeweil s zu er­
wartenden Prozessdauer e ine Publikation praktisch ausgeschlossen wäre. 

Die Beklagte wendet ferner e in , di e Kläger selbst hätten festgehalten , dass das 
Mailing der Beklagten ke ine öffentliche Ankündigung darstelle. Somit seien die al­
lenfall s zu beanstandenden Aussagen nicht ö ffentlich zugänglich gemacht worden, 
wes halb eine Urteilspublikation unverhä ltni smäss ig und unstatthaft wäre . Noch in 
der Kl ageantwort führte die Beklagte jedoch aus, sie habe die Unterlagen zu ihrem 
Gewinnspiel an 665 '000 Empfänger versandt. In der Duplik bezeichnete sie zudem 
ihre Mailings ausdrücklich als öffentliche Publikation und verwies auf die entspre­
chende Praxis der schweizerischen Gerichte zu dieser Frage. Die Argumentation der 
Beklagten erweist sich somit als widersprüchlich, und in Anbetracht der hohen Zahl 
versandter Unterlagen steht aus ser Zweifel , dass eine Urteilspublikation ni cht unver­
hältni smäss ig ist, um die von der Beklagten angeschriebenen Personen zu e rre ichen. 
Auch wenn man auf die von den Klägern an der Hauptverhandlung gemachte , aller­
dings durch ni chts erhärtete Aussage abste llt , dass vie ll eicht 70% der Adressaten die 
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Sendung ungeöffnet in den Papierkorb geworfen hätten, so bleiben immerhin rund 
200'000 Adressaten übrig, die die Mitteilungen der Beklagten zur Kenntnisgenom­
men haben und getäuscht oder in die Irre geführt werden konnten . 

Es rechtfertigt sich mithin , die Kläger zu ermächtigen, das Dispositiv des vorlie­
genden Urteils auf Kosten der Beklagten in je einer Tagesze itung der drei grossen 
Sprachregionen (deutsche, französi sche und italienische Schweiz) zu veröffentli ­
chen, wobei mit Bezug auf die Grösse eine Viertelseite angemessen ist (vgl. David, 
Wettbewerbsrecht, a.a.O., Rz 648). Eine Publikation im Amtsblatt des Kantons Zug 
hat zu unterbleiben , da keine amtliche Anordnung erfolgt. 

Art. 9 Abs. 3 UWG, Art. 28 a Abs. 3 ZGB - «GROSCO» 

- Wird ein bestimmter Gewinn wegen Namensanmassung erzielt, so ist er unter 
Einbezug der Nachwirkungen nach Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes 
herauszugeben (E.4). 

- Die absichtliche Verwendung einer irreführenden Bezeichnung nicht nur in 
Prospekten und Anschlägen, sondern sogar in Zeitungsinseraten rechtfertigt 
eine Urteilspublikation ( E.5 ). 

- Si l'usurpation d 'un nom continue a procurer un gain meme apres la cessation 
de l 'infraction, taut ce gain doit etre remis (cons. 4). 

- La publication du jugement se justifie lorsque la denomination trompeuse a 
ete utilisee intentionnellement non seulement dans des prospectus et sur des 
affiches mais aussi dans des annonces publicitaires parues dans des j ournaux 
( cons. 5 ). 

HGer BE vom 13 . Februar 1991 i.S. Grossenbacher & Co. AG ca. Grotec Werk­
zeug und Druckluft AG (mitgeteilt von Fürsprecher P. Widmer, Bern). 

Die Klägerin entstand im Jahre 1937 aus der Kommanditgese ll schaft Grossen­
bacher & Co. heraus. Seit damals betreibt sie Handel mit Automobil- und Motorrad­
zubehör, Maschinen , Werkzeugen, Ersatzteilen, Pneumatik, Ölen und Fetten. Sie 
verwendet seit mehr als 50 Jahren im Geschäftsverkehr die Kurzbezeichnung «Gros­
co» oder «Grosco Bern». Diese wurde bei ihren Kunden zu einem Begriff, zumal 
sich auch das frühere Geschäftslokal im sog. «Grosco»-Haus in Bern befand. 

Im Jahre 1982 verkauften die Brüder Grossenbacher ihre Aktienmehrheit an der 
Klägerin . Diese verliess im August 1989 ihre bisherigen Räumlichkeiten im «Gros­
co»-Haus in Bern und bezog einen Neubau in Domdidier FR. 

Die Klägerin gestand den Brüdern Grossenbacher im September 1988 zu , den in 
Bern frei werdenden Laden im «Grosco»-Haus ohne Versandhandel weiterzuführen. 
Hinter dem Rücken der Klägerin wandelten di e Brüder Grossenbacher im Februar 
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1989 eine ihnen gehörende Immobiliengesell schaft in die «Grosco AG» um, die 
gle ichzeitig mit demse lben Geschäftszweck wie die Klägerin versehen wurde . Die 
Grosco AG nahm anfangs September 1989 di e Tätigkeit im früheren Ladenlokal der 
Klägerin in Bern auf, pri es sich bei den früh eren Versandhandel skunden al s «Grosco 
AG Bern» an und empfah l sich für das «angestammte Sortiment» und «laufend ... 
neue Artikel». Sie verwendete zudem ähnli che Kleber und Schilder wie die Klägerin. 

Mitte September 1989 verlangte die Klägerin von der Beklagten , dass Sie auf die 
Verwendung der Bezeichnung «Grosco» verzichte . Da dies nicht erfolgte, beantrag­
te die Klägerin am 10. Oktober 1989 eine e instweilige Verfügun g. Noch bevor eine 
so lche am 29. November 1989 vom Richteramt III vo n Bern erl assen wurde, änderte 
die Beklagte ihren Namen am 14. November 1989 in «G rotec Werkzeug und Druck­
lu ft AG». Eine verbind li che Erk lärung, die Bezeichnung «Grosco» nicht mehr zu 
verwenden , wurde jedoch erst am 27 . Februar 1990 abgegeben , doch konnte noch am 
28. März 1990 festges te llt werden, dass auf gewissen Waren der Beklagten weiterhin 
«Grosco»-Kleber zu finden waren. 

Mi t Klage vom 26. März 1990 klagte die Klägerin auf Unterlass un g des Ge­
brauchs der Bezeichnung «Grosco», auf Feststellung der Widerrechtlichkeit dieses 
Gebrauchs, auf Pub likation des Urteil s in der Grösse ei ner Viertelsseite in der «per­
spekt ive» , dem offiz ie ll en Organ des Verbandes schwe izerischer Eisenwarenhändler 
sowie in einer überreg ionalen Tageszeitung und schli ess lich auf Schadenersatz oder 
Gewinnherausgabe. 

Aus den Erwägungen des Handelsgerichts 

3. In wettbewerbsrechtlicher Hinsich t muss zuerst geprüft werden , ob die beiden 
Parte ien zueinander im Wettbewerb stehen. Die Bekl agte gab a ls GROSCO AG 
se lbst an, «das angestammte Sort iment ... beibeha lten» zu wollen. Daran ändert di e 
blosse Umtaufe der Firma in Grotec AG nichts. Ihr Angebot und dasjenige der Klä­
ge rin stimmen im wesent li chen übere in und sind daher gee ignet, das Verhältni s zwi­
schen Anbietern und Kunden zu beeinflussen (BGE 114 II 109) . Es liegt somit Wett­
bewerb vor. 

Das Kürzel «GROSCO» gen iesst als Abkürzung von Grossenbacher & Co. Kenn­
ze ichnungskraft dadurch , dass es a ls Fantas iewort den hi er inte ressierenden Ge­
schäftsbetrieb identifi z ie ren lässt. Es bietet eine eindeutige Abgrenzung zu anderen 
Geschäftsbezeichn ungen. Durch den unangefochteten , über S0jährigen Gebrauch 
konnte s ich d ie Bezeichnung zudem als untersche idungskräfti ges Kennzeichen für 
die Klägerin im Geschäftsverkehr durchsetzen (BGE 92 II 208 f., 114 II 106). Dass 
zwischen den identi schen Bezeichnungen der Klägerin wie der Bekl agten Verwechs­
lungsgefahr bestand, bedarf keiner weiteren Erläuterungen. Unzweifelhaft ist auch , 
dass die Kläge rin durch das Ausscheiden der Gebrüder Grossenbac her nicht auch der 
Rechte am Kürzel «GROSCO» verlustig ging. 

Die Beklagte hat durch ihr Verhalten di e Kennzeichnungskraft der mit der Kläge­
rin verbunden Bezeichnung «GROSCO» klar ausgebeutet (SMI 1987, S. 136 ff.). Ein 
so lches Vorgehen verstösst gegen Art. 2, 3 lit. d UWG. Gemäss Art. 2 UWG ist näm­
lich jedes täuschende oder in anderer Wei se gegen Treu und G lauben verstossende 
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Verhalten oder Geschäftsgebaren unlauter, welches das Verhältnis zwischen Mitbe­
werbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst. Als Beispiel führt 
Art. 3 lit. d UWG Massnahmen auf, die gee ignet sind, Verwechslungen u.a. mit dem 
Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen. Das beklagtische Vorgehen verstösst 
aber auch gegen Art. 28, 29 Abs. 2 ZGB. Nach der ersten Bestimmung kann derje­
nige den Richter anrufen, der in seiner Persönli chkeit widerrechtlich verletzt wurde, 
d.h. wenn die Verletzung nicht durch Einwilligung des Verletzen, e in überwiegendes 
privates oder öffentliches Interesse oder das Gesetz gerechtfertigt wird. Art. 29 Abs. 
2 ZGB zählt di e Möglichkeiten auf, die derjenige hat, dessen Namen sich ein ande­
rer anmasst. Die parallele Bestimmung im UWG findet sich in Art. 9. Wie die Vor­
fälle im Jahr 1990 ze igen, ist e in täuschender erneuter Gebrauch von «GROSCO» 
durch die Beklagte nicht auszuschliessen. Das klägerische Unterl assu ngsbegehren ist 
deshalb gutzuheissen, und der Beklagten ist unter Strafandrohung zu verbieten, die 
Bezeichnung «G ROSCO» im Geschäftsverkehr erneut zu verwenden. 

4. Die Beklagte hat sich offensichtlich einen Vorteil verschafft, indem sie nicht 
nur anstelle der Klägerin den Laden an der G üterstrasse 52 in Bern weiterführte, son­
dern sich anfängl ich auch mit der Kurzbezeichnung «GROSCO» den Anschein gab, 
als Grossenbacher & Co. AG weiterhin di eses Geschäft zu betreiben. Sie pflegte 
auch die anderen Geschäftsbeziehungen der Klägerin, in sbesondere die Versandhan­
delskunden, unter der geschilderten Etikette weiter. Dadurch verl or die Klägerin 
e inen Tei l ihres Goodwills im Versandhandelsgeschäft, den sie mit der vereinbarten 
Übergabe des Detai lgeschäfts nicht verloren hätte . 

Richtig ist, dass die Klägerin ihren Sitz laut Handelsregistereintrag noch über 
Gebühr lang, näm lich bis zum 5. Juli 1990 in Bern beliess . Indessen wird das Han­
delsregister im Rahmen bestehender Geschäftsbeziehungen äusserst se lten konsu l­
tiert. Es war deshalb nicht damit zu rechnen und ist auch nicht bewiesen, dass es aus 
diesem Grund zu Verwechslungen kam, welche die Klägerin se lber zu verantworten 
hätte. 

In Art. 9 Abs. 3 UWG und Art. 28a Abs. 3 ZGB wird die Schadenersatzpflicht ge­
regelt. Dabei wi rd auf das OR, insbesondere auf die Geschäftsführung ohne Auftrag, 
verwiese n. Vorliegendenfalls dürfte die Herausgabe des entgangenen Gewinns im 
Vordergrund stehen. Ein so lcher Anspruch ist un abhängig vom Verschulden des Ver­
letzers (BGE 97 II 177 f.) . 

Aus dem Geschäftszweig, den die Klägerin der Beklagten nicht überl assen woll ­
te, erzielte diese bi s Juli 1990 e inen Umsatz von durchschnittlich Fr. 44'800.- pro 
Monat. Nimmt man davon die von der Bek lagten angegebene durchschnittliche Net­
togewinnmarge von 17 ,5%, ergibt das einen Gewin n von ca. Fr. 8000.- pro Monat. 
Für die zweieinhalb Monate des unbefugten Gebrauchs (September 1989 bis Mitte 
November 1989) beläuft sich der Gewinn anteilsmässig somit auf rund Fr. 20'000.- . 
Die Nachwirkungen der Namensanmassung bemisst das Gericht auf sechs Monate. 
Es legt den Anspruch der Klägerin für diese Zeit pauschal auf Fr. 5000.- fest. Somit 
hat die Beklagte der Klägerin insgesamt Fr. 25 '000.- zu vergüten (siehe dazu SM! 
1983 , S. 112 f.; 1988, S. 246 ff.). 

Eine solche Gewinnherausgabe berücksichti gt den noch zu erörternden Anspruc h 
auf Urteilspublikation angemessen (BGE 82 11 36 1; 92 Il 269). 
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5. Das vo n der Kl ägerin gestellte Feststellungsbegehren ist nur sinnvoll im Zu­
samme nh ang mit dem Publikati onsbegehren. Würde ein solches nicht geste llt , wür­
de das Feststellungs insteresse konsumi ert durch den bereits gewährten Unterlas­
sungsanspruch. Um einen Publikati onsanspruch bejahen zu können, muss aber eine 
widerrechtli che Verletzung vorli egen, die sich weiterhin störend auswirkt (BGE 82 II 
359; L. Dav id , Schwei zeri sches Wettbewerbsrecht , Bern l988, N 648). 

Um den Publikationsanspruch bejahen zu können , muss die Schwere der Schuld 
beachtet werden, welche die Bekl agte bzw. deren Organe auf sich geladen haben 
(BGE 82 II 360 f.) . Durch ihre absichtli che Verwendung de r irreführenden Bezeich­
nun g ni cht nur in Prospekten und Anschlägen, sondern sogar in Ze itungsinseraten 
rechtfe rti g t sich eine Publikati on des Urte il s. Die Beklagte liess sich selbst durch 
mehrmali ge Warnung nicht von der widerrechtlichen Verwe ndung des Kürzel s ab­
bringe n. Es ist deshalb von e inem schweren Verschulden auszugehen. Ein Weiter­
daue rn der geschaffenen Störun g ist insbesondere angesichts von KB 32 erwiesen . 

Dass es sich - infolge di verser Mailings usw. - mittl erweile doch herumgespro­
chen habe n dürfte, wer unter welcher Bezeichnung geschäftet, ändert daran ebenso­
weni g w ie de r Umstand , dass di e früh ere GROSCO AG bere its se it mehr al s einem 
Jahr a ls G rotec AG firmiert. Das Bundesgericht gewährt nämli ch einen Anspruch auf 
Publikati on des U11e il s schon be i ge ringerem Verschulden des Verl etzers als hier 
(s iehe BGE 92 II 269). 

Art. 2 Abs. 1 und 13 lit. d UWG - «RADIO SUNSHINE» 

Die Radio- und Fernsehgesellscha.fien SRG und DRS nehmen am wirtscha.fi­
lichen Wettbewerb teil und sind .für Wettbewerbsklagen aktiv leg itimiert ( E.3 ). 

- Die vom Kläger als Mitbewerber behauptete Gef ährdung in seinen rechtlich 
geschützten, wirtschaftlichen Interessen hat konkret, unmittelbar und aktuell 
zu se in ( E. 4 und 5 ). 

- Les societes de radio et de television SRG et DRS prennent part a La concur­
rence economique et peuvent intenter des actions fo ndees sur La LCD ( cons. 
3). 

- La mise en danger, alleguee par le demandeur, de ses interets economiques 
ju ridiquement proteges do it etre concrete, immediate et actuelle (cons. 4 et 5). 

OGer ZH, I. Str.K. (Rekurs gege n e inen Nicht-Zulassungsentsche id) i.S. SRG/ 
DRS ca. Radio Sunshine, vom 18. September 1987, publ. in SJZ 84/ 1988 66 Nr. 
12. 
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Art. 2, 3 lettres a, d et e, 4 le ttres a, b e tc, 6, 9 a l. f et 3 LCD, 42 al. 2 
et 49 CO - «METHODE SOGNY» 

- Le principal actionnaire d'une societe qui subit une alleinte dans sa clientele, 
son credi1 ou sa reputation prof'ess ionnelle, ses affaires ou ses inlerets econo­
miques en general est lui-meme leg itime ä agir en constatation du caractere 
illicile de l'acte, en interdiction el en cessation de trouble; s'agissant en re­
vanche de l'action en dommages- interets et de La reparation du tort moral, 
l 'ac lionnaire meme unique ne peut invoquer ä son pro fit l 'identile econom.ique 
entre lui el sa societe (c. 3). 

- Un faisceau d 'actes methodiquemenl planijies, n 'ayant pas seulement pour 
but de se creer une clientele, mais destines aussi ä saper l 'activite d 'un con­
curren 1, est de loyal ( c. 7). 

- De1ermination du dommage (c. 9). 
- Les personnes morales peuvent pretendre ä une repa ration fondee sur l'ar-

tic/e 49 CO (c . / 0). 
- La publiccllion du jugement ne se justifie pas lorsque I 'alle inte a cesse el le 

litige concerne un milieu economique reslreint (c. / 3). 

- Der Hauptakzionär einer Gesellschaji, die in ihrer Kundschaji, ihrem Kredil 
oder beruflichen Ansehen, in ihrem Geschäftsbetrieb oder sonst in ihren wirl­
schajilichen In teressen bedroht ist, ist selbst zu r Erhebung einer Feststel ­
lungs-, Unterlassungs- und Beseitigungsklage leg itimiert; bezüglich der Scha­
denersatz- und Genugtuungsklage kann sich jedoch selbst der A 1/einaktionär 
nicht zu seinen Gunsten auf' die wirtschajiliche Einheit zwischen ihm und sei­
ner Gesell.1chaji beruf'en ( E. 3 ). 

- Ein Bündel von systematisch geplanten Handlungen, die nicht nur eine eigene 
Kundschafi schaffen, sondern auch die Tätigkeit des Konkurrenten untergra­
ben sollen, ist unlauter (E. 7). 

- Bestimmung des Schadens ( E. 9 ). 
- Auch juristische Person en können gestützt auf' Art. 49 OR auf Genugtuung 

klagen (E. /0 ). 
- Die Verö_ff'entlichung eines Urtei ls rech(f'ertigt sich nicht, wenn die Verletzung 

beendigt ist und die Streitigkeit nur einen beschränkten Verkehrskre is betrifft 
(E. / 3). 

Arret de la cour de justice de Ge neve du 13 septembre 1991 dans la cause PDCM 
Soc iete pour le developpement de la culture musicale S.A. et Miche l Sogny c. 
Piano Pla isir & Musique S.A. et Yictoire Bron. 

Faits 

A. Michel Sogny, musicien fran~ai s qui a vecu a Pari s jusqu 'en 1989, a conyu une 
methode d' enseigne ment du piano qui porte son nom et qui , a l'attenti on des ad ultes, 
prese nte l'avantage de permettre aux e leves de commencer immediate ment a inte r-
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preter des morceaux sans recevoir auparavan t des le<;ons de solfege. Pour dispenser 
sa methode, Michel Sogny a cree a Geneve, au moi s de janvier 1983 , PDCM Societe 
anonyme pour la Promotion et le Developpement de Ja Culture Mus icale (ci-apres 
denommee PDCM SA), au capital de Fr. 50.000.- entierement libere , dont il est le 
principal actionnaire. La societe a ouvert une ecole a Geneve. 

B. Le premier directeur pedagogique de PDCM SA, Michel-Pierre Renaud , a quit­
te I' etablissement en 1985 en emmenant avec lui des professeurs et la plupart des 120 
eleves qui le frequentaient; seul s huit eleves resterent. Une eleve, Victoire Bron, ac­
cepta de reprendre Ja gestion de l'ecole a partir de l' automne de 1985 , sans contrat 
ecrit de travail , en etant inscrite au registre du commerce des Je mois d'octobre 1986 
comme directrice autorisee a signer individuellement au nom de la societe. Victoire 
Bron dut alors faire face aux graves difficultes financieres que rencontrait PDCM SA. 

Progressivement et gräce a la diligence de la directrice, les affaires de PDCM SA 
reprirent, puis devinrent beneficaires, a tel point qu ' au printemps 1989 l' ecole comp­
tait 106 eleves avec quatre professeurs de piano. Victoire Bron, quant a eile, ne di­
spensait pas d'enseignement de piano, n'ayant pas !es capacites pour le faire. L'in­
struction de la cause a par ailleurs demontre que jusqu ' a cette epoque, la directrice de 
POCM SA ne tarissait pas d'eloges sur Michel Sogny et sa methode. 

A partir de novembre 1987, l' ecole de PDCM SA ainsi que le siege de la soc iete 
ont ete installes dans des locaux specialement insonorises, Joues au premier etage de 
l'immeuble 13, rue de Ja Servette, propriete de l'hoirie Rousset. 

C. Au printemps de 1989, Michel Sogny, qui jusque la ne s'eta it que rarement 
rendu a Geneve, manifesta l' intention de s'etablir dans le canton , tout en s' interes­
sant de plus pres a la direction de PDCM SA. II obtint son permis de sejour en avril 
1989. Simultanement et en fonction de certains changements qu ' il voulait apporter a 
sa methode pedagogique, il enjoignit a Victoire Bron d'interrompre temporairement 
la publicite faite dans la presse au nom de PDCM SA. 

Le 17 mai 1989, Victoire Bron noti fia sa demission en tant que directrice de 
PDCM SA pour la fin du mois de juillet 1989; eile ajouta avoir «pris bonne note des 
instructions de Monsieur Michel Sogny qui lui enjoignait de reduire au strict mini­
mum !es engagements de la societe et d'eviter toute initiative ou effort promo­
tionnel ». 

D. Parallelement, par lettre du 3 mai 1989, troi s des quatre professeurs de piano 
de PDCM SA, Anne Bosko, Katanyme Chakovski et Gilles Landini, ecrivirent a Mi­
chel Sogny en le priant de leur «communiquer prochainement ses intentions concer­
nant l'ecole , ses eleves, ses professeurs et sa directrice»; ils manifesterent egalement 
leur «attachement» a Victoirc Bron. Les 5 et 13 juin 1989, vu l'absence de reponse a 
leur demande , Ja «demission» de Ja directrice et la «deterioration des conditions de 
travail», Anne Bosko et Gilles Landini notifierent leur conge a PDCM SA avec effet 
immediat, respectivement pour le I er juillet 1989. 

F. L'annee pedagogique 1988/1989 a pris fin chez PDCM SA au mois de juin. 
Contrairement a l' habitude, les inscriptions des eleves en place , pour la rentree de 
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septembre, n ' ont pas ete prises a ce moment. Anne Bosco a explique le fait par Ja de­
mission de Victoire Bron. Le concert des eleves et des cours d'ete, qui avaient ete mis 
sur pied !es annees precedentes, n' ont pas plus eu lieu. L' eleve Danielle Martina pro­
pose de !es organiser, mais Yictoire Bron ne l'a pas voulu. Cette derniere a justifie 
l 'ensemble des faits qui precedent par Ja decision, que lui avait precedemment noti­
fiee Michel Sogny, de renoncer a toute activite promotionnelle. Michel Sogny a tou­
tefois conteste avoir voulu par Ja «geler,, l'activite de l'ecole. 

G. Le 10 aout 1989 a ete constituee Ja societe Piano Plaisir & Musique SA, avec 
siege a Geneve, au capital de Fr. 50.000.- libere a concurrence de 40% , qui avait pour 
but l' enseignement de Ja musique , plus particulierement du solfege et du piano. Les 
fondateurs ont ete Victoire Bron, qui a souscrit 25 actions, son mari, Pierre Bron, qui 
a souscrit 26 actions, et Madeleine Bertholet, qui a souscrit ]es 49 actions restantes; 
ces troi s personnes ont aussi assume !es fonctions d'administrateurs de Ja societe . 
Simultanement, des autorisations pour l'ouverture d ' une ecole ont ete sollicitees au­
pres du departement de l'instruction publique. 

Pour la bonne intelligence de la cause, il echet de preciser ici que Madeleine 
Bertholet est l'un des membres de l'hoirie Rousset proprietaire de l' immeuble 13, 
rue de Ja Servette. 

Pour dispenser son enseignement de musique, Piano Plaisir & Musique SA a ac­
quis une licence portant sur une methode americaine denommee «methode Schaum», 
coni;ue en 1947. 

H. Par contrat du 10 septembre 1990, Madeleine Bertholet au nom de l'hoirie 
Rousset a donne a bail a Piano Plaisir & Musique SA, avec effet au !er septembre de 
Ja meme annee , des bureaux et un local au premier etage de l'immeuble 13, rue de la 
Servette, destines a la pratique de I' enseignement musical, notamment du piano. 

I. Des sa creation, Piano Plaisir & Musique SA, soit pour eile Yictoire Bron, a en­
gage Anne Bosko et Gill es Landini en tant que professeurs de piano de Ja nouvelle 
ecole. 

J. Une eleve, Monique Donjon, envoya a bon nombre d'eleves de PDCM SA, en 
date du 8 aout 1989, Ja lettre su ivante: 

«Ainsi que vous Je savez des bouleversements vont apparai'tre au Centre Sogny 
des Ja rentree prochaine (changement de methode et de professeurs, etc . .. . ). 
Nous sommes un groupe d'eleves qui avons decide de poursuivre nos etudes au 
nouveau Centre: PIANO PLAISIR ET MUSIQVE qui ouvrira ses portes des le 15 
aoGt 1989. 
Yous y retrouverez le talent et la competence que vous avez connus sous Ja Direc­
tion de Madame Yictoire Bron ainsi qu'un enseignement de qualite. Yous y trou­
verez egalement des avantages tant sur le plan musical que sur le plan pecunie,: 
Aussi, pour continuer dans Je succes, rejoignez-nous et confirmez votre adhesion 
a l'adresse susmentionnee. 
A tres bientot ... Avec nos meilleures salutations. 
Pour le groupe: Monique Donjon» 
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Monique Donjon a allegue avoir envoye, de sa propre initiative, la lettre circulai­
re a une quarantaine d ' eleves de PDCM SA dont ei le ou les autres membres de son 
«groupe» connaissaient les noms ou les avaient retrouves dans leurs archi ves person­
nelle s, sans utiliser le fichier de l' eco le. 

K. Durant l'ete de 1989, Victoire Bron et Madeleine Bertholet n'ont pas elles­
meme spri s contact de maniere systematique avec les eleves de PDCM pour leur an­
noncer l' ouverture de l ' eco le de Piano Plaisir & Musique SA. L'avocat qu'elles avai­
ent consulte leur avait en effet recommande de s'abstenir de s'engager dans un sem­
blable demarchage. Divers eleves ont par contre appris Ja nouvelle de la bauche de 
Victoire Bron alors qu ' il s discutaient avec elle ou qu ' ils l 'avaient appe lee. 

L. En automne 1989, lors de la reprise des cours de PDCM SA assures par My­
riam Gramm, 41 eleves seu lement se sont inscrits aupres de l'ecole de la demander­
esse , a lors qu'il y en avait 106 au mois de juin. Sur l'effectif de 4 1 unites , / 9 eleves 
seulement avaient frequente l 'etabli ssement en 1988/1989; le restant etait compose 
de nou veaux eleves. 

Pour le meme trimestre, Piano Plaisir & Musique SA a, quant a e il e, en reg istre les 
insc riptions de 66 eleves, dont 24 nouveaux et 42 qui frequentaient PDCM SA en 
juin 1989 . En janvier 1990, SOil effectif s'est e leve a 92 e leves, dont 36 provenant 
initi a lement de PDCM SA. 

P. Par demande deposee le 18 janvier 1990, PDCM SA et Miche l Sogny ont ou­
ve rt action au fond devant la Cour de ceans contre Piano Plaisir & Musique SA et 
Victoire Bron, sur Ja base des artic les I et 2 LCD. 

Q. Les defendeurs se sont opposes a la demande en niant tout acte de concurrence 
deloya le et en contestant la realite du prejudice allegue ainsi que le li en de causalite. 

Droit 

3. Peut ouvrir action en interdiction , en cessation de trouble ou en constatation du 
caractere illicite d ' un acte de concurrence, conformement a l' article 9 alinea 1 LCD, 
celui qui subit une atteinte dans sa c li entele, son credit ou sa reputation profes­
sionnel le, ses affaires ou ses interets economiques en general. La definit ion des per­
sonnes protegees doit etre interpretee de maniere large (FF 1983 ll 1109). Sous l'an­
cien droit , la jurisprudence avait deja admis qu'une societe holding etait autorisee a 
se plaindre d 'une atteinte dont souffrait sa filiale (BJM 1976, p. 176 = RSPI 1976, 
p. 208) . Pareille conclusion vaut «a fortiori» sous l' empire de la loi actuelle. Partant, 
la legitimation active et la qualite pour agir de Michel Sogny, principal act ionnaire de 
PDCM SA, doivent etre adm ises. 

S ' ag issant en revanche de l' action en dommages-interets et de la reparation du tort 
moral , soumise aux regles ge neral es du CO en vertu de l' art ic le 9 alinea 3 LCD, il y 
aura lieu d ' operer une di stinction entre les deux demandeurs, etant rappele qu ' un 
actionnaire meme unique ne peut invoquer a son profit l' identite economique entre 
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lui et sa societe (Forstmoser, Schweizerisches Aktienrecht, Vol. 1/1, p. 42-42; cf no­
tamment ATF 105 II 140, cons. 3a, concernant un differend relatif au droit au nom). 

4. Pour ce qui a trait aux defenderesses, l'instruction de la cause a fait apparaftre 
que Victoire Bron a ete Ja principale animatrice de Piano Plaisir & Musique SA et 
qu'elle a personnellement participe a l'ensemble des actes dont se plaint PDCM SA. 
Aussi faut -il reconnaftre sa legitimation passive, a c6te de celle de sa societe. 

5. L'article 2 LCD definit comme deloyal et illicite tout comportement ou pra­
tique commercial qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre maniere aux 
regles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concuITents ou entre four­
nisseurs et clients. L'article 3 LCD qualifi e notamment de deloyal le fait de denigrer 
autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des 
allegations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes (lit. a), de donner des 
indications inexactes ou fallacieuses sur lui-meme, son entreprise, ses oeuvres, ses 
prestations, ses prix ou ses affaires (lit. b ), de prendre des mesures qui sont de natu­
re a faire naitre une confusion avec les marchandises , les oeuvres, les prestations ou 
]es affaires d' autrui (lit. d), de comparer de far,:on inexacte, fallacieuse, inutilement 
blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations 
ou ses prix avec ceux d'autrui (lit. e) . 

Selon l'article 4 LCD, agit egalement de maniere deloyale, celui qui incite un cli­
ent a rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui (lit. a), qui cherche a 
se procurer des profits en accordant ou en offrant a des travailleurs des avantages ille­
gitimes qui sont de nature a inciter ces personnes a manquer a leurs devoirs dans I' ac­
complissement de leurs fonctions (lit. b), et qui incite des travailleurs a trahir ou a 
surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur (lit. c). Agit 
enfin de far,:on deloyale celui qui exploite ou divulgue des secrets de fabrication ou 
d 'affaires qu'il a lui-meme surpris ou dont il a eu indument connaissance d ' une au­
tre maniere . 

6. Dans le cas d'espece, la pretendue utilisation de fichiers d'eleves de PDCM SA 
n' a pas ete etablie. Des contacts ont certes ete pris avec des eleves de PDCM SA, no­
tamment par Monique Donjon ou, dans un cas, par Anne Bosko; rien ne demontre 
toutefois que , pour ce faire, les fichiers de l'ecole aient ete mis a profit. Les informa­
tions qui y etaient contenues n 'etaient au demeurant pas secretes, ce qui suffit a 
exclure I' application des articles 4 et 6 LCD (ATF 103 IV 283 == SJ 1978, p. 300; 
RSPI 1988, p. 188) . 

De meme, la preuve que Victoire Bron s'est trouvee a l'origine des denonciations 
adressees aux autorites genevoises par Gabrielle Longinotti et Monique Demesy a 
l'encontre de Michel Sogny n'a pas ete apportee de maniere certaine. Les deux in­
teressees ont pretendu avoir agi de leur propre initiative. A la rigueur, ceci est peut­
etre exact, quand bien meme Ja simultaneite de leurs attaques avec la creation de Pia­
no Plaisir & Musique SA et l'envoi de Ja lettre circulaire de Monique Donjon aux 
eleves de PDCM SA pourraient laisser supposer qu ' il s'agissait d'une des compo­
santes d'un plan de sabotage aiTete a l' avance. Quoi qu ' il en soit, vu les remarques 
qui vont suivre, il n 'est pas indispensable de se prononcer sur de reis incidents. 
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Enfi n, l'ex istence de confusions dans l'esprit d ' eleves ou du public, dues exclusi­
vement aux raisons soc iales des deu x soc ietes parties a la presente procedure, n ' a pas 
ete demontree . Les noms sont d 'ailleurs tres differents et il n'a pas ete etabli que l'ab­
rev iat ion «PPM SA» pour Piano Pl aisir & Musique SA ait ete utilisee. Rien ne justi­
fie donc que Ja societe defenderesse se voie contrainte de changer sa raison. 

7. Parmi !es actes prohibes selon l' article 2 LCD figure Je detournement systema­
tique de Ja clientele attachee a une entreprise (David , Schweizerisches Wettbewerbs­
recht, 2eme ed., p. 58 no 125 ; cf auss i ATF 74 IV 11 6 = SJ 1949, p. 7). Savoir si, en 
relation avec semblable interdiction , !es limites de Ja concurrence loyale ont ou non 
ete franchies dans un cas donne, depend de toutes !es circonstances qui se trouvent a 
l'origine du differend (Baumbach/Heferrnehl, Wettbewerbsrecht, l6eme ed. , Munich 
1990,ad§ 1 UWGno214) . 

En l' occurrence, Piano Plai sir & Musique SA a ouvert son eco le dans Je meme 
immeuble et, qui plus est, au meme etage que celle de PDCM SA. L'operation a pu 
se realiser gräce au concours de Madeleine Bertholet, l' une des proprietaires du bäti ­
ment, avec qui s'etait assoc iee Victoire Bron pour Ja constitution de sa soc iete. A cet 
egard, Je fait que Michel Sogny songeait a l'epoque a transfere r son institut a un au­
tre endroit ne constituait pas une justifi cation suffisante. Le bail de PDCM SA conti­
nuait en effet a courir et aucune res iliation n' avait encore ete notifiee par Je preneur. 
Non contente d ' avoir cree son institut a proximite immediate, Victo ire Bron a enco­
re mis a profit Je bureau dont eile se servait pour la gestion de I' Agence L'Efficace , 
bureau sis dans couloir qui donnait acces a l'ecole Sogny. En laissan t a dessein Ja 
porte du bureau ouverte, l' interessee accentuait la gene des eleves qui se rendaient a 
l' ecole et qui devaient passer devant ei le. La confusion des nou veaux clients qui 
venaient pour s'inscrire ade la sorte ete egalement entreten ue. 

Par ai lleurs, Piano Plaisir & Musique SA a engage deux des anc iens professeurs 
de PDCM, qui avaient demissionne peu de temps auparavant, dans le but d ' amener 
certains eleves a suivre les professeurs en question dans la nouve lle ecole, ce qui 
s'est effectivement produit. Peu importe a cet egard que Victoire Bron ait ou non in­
cite !es deux enseignants a quitter PDCM SA au moi s de mai 1989, comme l'a indi­
que le temoin Gramm. Le resu ltat recherche, en !es engageant au moi s de septembre 
1989, consistait a rendre plus aisee l'appropri ation de la clientele de PDCM SA, ce 
qui , SO US !'angle des articles 2 a 4 LCD, etait decisif (RSPI 1985, p. 252). 

En outre, l'ouverture de la nouvelle ecole ainsi que ses caracteristiques ont ete 
annoncees dans la circulaire envoyee par Monique Donjon le 8 aout 1989 aux eleves 
de PDCM SA. Monique Donjon a certes pretendu avoir agi de sa propre initiative. Sa 
lettre parle toutefois expressement d ' «avantages financiers», dont les personnes qui 
s ' inscrivaient aupres de la nouve lle eco le pouvaient benefic ier, a un moment ou Pia­
no Plaisir & Musique SA n'avait pas encore ete constituee - eile le sera seulement 
deux jours plus tard. La chronologie demontre donc qu' avant d' envoyer la circulaire , 
son auteur en a discute avec Victoire Bron, ce qui , au regard de l'article 2 LCD, 
suffit. 

Enfin , durant l 'automne 1989, Victoire Bron a bien vante les avantages de Piano 
Plaisir & Musique SA, par rapport a PDCM SA, aux personnes qui venaient s' ins­
crire , comme l'a indique le ternoin Meisheit. 
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La conjonction des elements decrits ci-dessus, et surtout la loca li sation de l'ecole 
de Piano Plaisir & Musique SA a proximite immediate de l'ecole Sogny emporte Ja 
conclusion que !es art icles 2 et 3 li t. a, d, et e LCD ont, en I' occurrence, bien ete 
violes (Baumbach/Hefermehl, op. cit, ad § 1 UWG no 214; par analogie ATF 113 II 
20 1 = JdT 1988 I 303-304). Les agissements des defenderesses n'avaient pas seule­
ment pour but de permettre a Piano Plaisir & Musique SA de se constituer une clien­
tele; il s etaient aussi destines a saper l'activite de PDCM SA. Ce dessein, joint au fait 
que !es actes ont ete methodiquement planifies, leur confere un caractere deloyal 
(ATF 114 II 98 = JdT 1988 I 312, cons 4) a) aa; ATF 104 II 334 = JdT 1979 I 
264-265). 

8. A l'appui de sa conduite, Victo ire Bron a invoque la tres fa ible remuneration 
qu ' elle a rec;;ue de PDCM jusqu ' au printemps 1989 et Ja crainte d'une restructura­
tion qu'elle a eprouvee lorsque Miche l Sogny a annonce sa ve nue a Geneve. II est 
deja fort douteux que des raisons particulieres puissent legitimer des actes de con­
currence deloyale. Quoi qu'il en so it, !es justificat ions avancees manq uent de perti­
nence. 

II n'apparait tout d 'abord pas que la defenderesse s'est heurtee a un refus lors­
qu'elle a reclame une augmentation de son sa laire en mai 1989. PDCM SA l'a au 
contraire auss it6t accordee. En outre, i I ressort de la correspondance echangee entre 
!es parties, durant !es mois de mai a juillet 1989, que Victoire Bronne souhaitait pas 
seulement eviter d'etre li cenciee en tant qu'employee, mai s bien racheter a Michel 
Sogny l' integralite du cap ital de PDCM SA en l'evincant donc de la soc iete. Le de­
mandeur restait ev idemment libre de rejeter cette proposition, ce qu ' il a fa it. 

9. a. Des pretentions a des dommages-interets decoulant d'actes de concurrence 
de loyale sont subordonnees a la condition que le ou !es defendeurs a I 'action aient 
commi s une faute (FF 1983 II 111 O; ATF 9 1 II 24; 90 II 60 = JdT 1964 I 629; RSPI 
1976, p. 217). En I 'occurrence, !es defenderesses ont entrepri s vo lonta irement leurs 
manoeuvres de detournement de clientele, ce qui suffit pour retenir l'ex istence d'une 
faute. 

b. Le dommage doit etre determine a partir du nombre des eleves que l' ecole 
PDCM SA a perdu , respectivement des nouveaux eleves qui ne se sont pas inscrits 
aupres d'elle, a cause de la presence de Piano Plai sir & Musique SA au meme etage 
qu ' e ile et des manoeuvres de Victoire Bron. S 'agissant d 'un prejudice difficile a eva­
luer, il conv ien t de recourir a la regle posee a l' article_42 alinea 2 CO; la quotite de la 
reparation doit donc etre determinee d' apres le cours ordinaire des choses ainsi que 
l'experience de Ja vie (ATF 83 II 164 = JdT 1957 I 561; ATF 72 II 398 = JdT 1947 I 
280; RSPI 1986, p. 140- 141). A l'appui de ses pretentions, PDCM SA invoque 
l 'evolution de son compte de pertes et profits depuis 1987. Ces resultats constituent 
certes un indicateur (RSPI 1985, p. 264), mais leur portee ne doit pas etre surestimee. 

Le depart de Victoire Bron en qualite de directrice de la demanderesse et Ja de­
mi ss ion d ' une fraction du corps enseignant auraient de toute maniere provoque le 
depart de certains eleves. Doit aussi etre prise en consideration la decision prise par 
Michel Sogny, en avril et mai 1989, d'interrompre !es annonces publicitaires pour 
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son etabli ssement a cause de la nouvell e methode d ' enseignement qu ' il souhaitait 
introduire . Certaines erreurs dans 1' in Formation donnee sur sa venue a Geneve ( «avec 
l'appui des autorites») et sur le changement de meth ode, ont enfin indispose des 
eleves, ainsi que les enquetes l'ont demontre. 

Eu egard a ces part icul arites, on peut admettre que , sur les 42 eleves qui ont pas­
se de PDCM SA chez Piano Plaisir & Musique SA en automne 1989, une vingtaine 
au moin s serait restee a l'eco le Sogny s ' il n'y avait pas eu d'acte de concurrence 
deloya le. 

c. Au cours des enquetes , des temoins ont evoque l' atmosphere penible provo­
quee par la presence con tinuell e de Yictoire Bron aux abords immediats des locaux 
de la de manderesse. II n 'a cependant pas ete demontre que ce phenomene aurait pro­
voque le depart d ' e leves presents en juin 1989, qui ne seraient plus revenus, pour cet­
te rai son, dans l' immeuble 13, rue de Ja Servette. En revanche, il apparaft certain que 
de nouveaux c lients potentiels ont, de la sorte , ete di ssuades de s 'i nscrire chez 
PDCM SA ou qu ' il s se sont enregistres chez Piano Plaisir & Musique SA, apres avoir 
ete induits en erreur par la conftgurati on des lieux ou par I' attitude de Yictoire Bron . 
Sous cet angle , les indices recueillis sont suffi samment determinants. En tenant 
compte du fa it que, jusqu ' en j anvier 1990, 56 nouveaux eleves se sont inscrits chez 
Piano Plais ir & M usique SA, on peut raiso nnablement estimer que le recrutement de 
clients par PDCM SA, jusqu'au mois d ' aoO t 1990 a ete reduit au moins d ' une ving­
taine d'unites en raison des manoeuvres des defenderesses. 

d. Au cours de I' instruction de la cause, Victoire Bron a elle-meme indique que, 
chez PDCM SA, l'ecolage etai t en genera l de Fr. 500.- par trimestre et que, sur un 
groupe de quatre eleves , l'eco lage du premier servait au paiement du loyer, celui du 
second a la publicite, ce lui du troisieme a la couverture des sa laires, le dernier con­
stituant enfin le benefi ce. Les demandeurs n' ont pas conteste ces indicat ions ou n' ont 
pas fourni d ' e lements propres a les infirmer. Aussi seront-elles tenues pour confor­
mes a Ia realite. Vu certaines reductions consenties a des enfants ou a des personnes 
ägees, I ' eco lage moyen sera arrete a Fr: 1350.- par annee sco laire (avec trois trimes­
tres). Par ailleurs, sur les quatre postes comptables susmen ti onnes (loyer, publicite, 
salaires et benefice ), seul le troi sieme represente des frais variables dont il y a lieu de 
faire abstraction dans le calcul du dommage; vu Ja baisse de sa clientele, PDCM SA 
a en effet pu reduire d' autant le nombre de ses professeurs. 

e. Sur un effectif manquant de 40 eleves, I'ecolage de 30 eleves represente le 
manque a gagner. Les actes de concurrence deloyale ont debute en ete 1989 et se sont 
poursuivi s jusqu ' en aoOt 1990. L' ensemble des 40 eleves n' a pas ete immediatement 
perdu en ete 1989. Toutefois, on peut penser que, sur !es clients qui sont parti s ou qui 
ne se sont pas inscrits, une part importante d ' entre eux serait restee pendant bien plus 
d ' un an . Un phenomene compensant l'autre, il para1t ra isonnable d ' operer les calculs 
en se Fondant sur une duree moyenne de Frequentation de deux ans. 

Les dommages-interets dus representent ainsi Fr. 8 ! '000. - (30 eleves a Fr. I 350.­
par an sur deux ans). Seule PDCM SA, qui a ete atteinte directement dans ses interets 
economiques , a droit a Ja reparation du prejudice, a l' exclusion de Michel Sogny. 
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10. La reparation du tort moral, y compri s a la suite d ' actes de conc uITence 
deloyale, est regie par l'article 49 CO, lequel n'exige pas de faute particulierement 
grave de l' auteur (FF l 983 II l l l 0). Se lon Ja jurisprudence, !es personnes morales 
peuvent pretendre a une reparation selon l'artic le 49 CO; une part importante de la 
doctrine approuve cette solution, que la Cour fera sienne (Brehm , Commentaire ber­
nois , ad art. 49 Nos 40 a 43 et les ref. c itees). Dans le cas d ' espece, !es agissements 
des defenderesses n'ont cependant pas seulement lese PDCM SA, mais auss i direc­
tement Michel Sogny. Le conflit l' a en effet oppose de maniere immediate a Yictoire 
Bron (par analogie RSPI 1985, p. 52- 53). Pour ce second chef de Ja demande, la 
legitimation act ive des deu x demandeurs doit donc etre adm ise . 

Les fautes commises sont en l' occurrence lourdes, par leur nature et par leur 
duree. Les demandeurs ont ete exposes a un troub le important, ne serait-ce que par 
!es souci s provoques par !es problemes finan ciers rencontres. On peut cependant 
esperer que Michel Sogny ne souffr ira pas de di sc redit au niveau artistique, raison 
pour laquelle la reparation sera arretee a Fr. 2000.-. 

l l . La date de depart des interets sera fi xee au !er juillet 1990, date moyenne, 
pour les deux sommes allouees. 

12. Compte tenu de l'admi ss ion des pretentions pecuni aires, l'action en constata­
tion du caracte re illicite de l' atteinte perd son utilite (RJN 1987, p. 69). 

13. La publication d ' un jugement se lon l'a11icle 9 alinea 2 LCD est desti nee au 
premier chef a prevenir des atteintes futures et a renseigner le publi c (ATF 93 II 270 = 
JdT 1968 I 63 1 ). En l 'occurrence, de par le demenagement de PDCM SA, !es proble­
mes ont di sparu. Le litige concerne par ailleurs un milieu economique restrei nt. Aus­
si n 'y a- t-i l pas li eu d'ordonner de publication de l'arret (RSJ 1969, p. 297 no 144) . 

Art. 24 al. 1 lettre b et 25 al. J LCD, 2 al. J OL - «GALANT» 

- l 'usage de l 'expression «action speciale» dans une annonce publicitaire of­
fran t, sans limitation dans le temps, un nouveau modele de voiture ne contre­
vient pas aux dispositions sur les Liquidations. 

- Si /es prix sont clairs et que le public n 'est pas induit en erreur, /efait d'indi­
quer plusieurs prix n 'est pas en soi illicile. 

- Die Verwendung des Ausdruckes «action speciale» (Spezialaktion) in einem 
Inserat, in welchem ohne zeitliche Beschränkung ein neues Automodell ange­
priesen wird, stellt keinen Verstoss gegen die Ausverkaufsverordnung dar. 

- Falls die Preise klar sind und das Publikum nicht irregeführt wird, ist die An­
gabe mehrerer Preise.für sich allein nicht rechtswidrig. 

Juge ment du tribunal de poli ce de Lausan ne du 10 octobre l 99 1 dans la cause 
Police du commerce de la vi lle de Lausanne c. M. 
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M. en tant que directeur de Ja societe M. AG a fait publier, sous sa responsabilite, 
Je 3 juin 1990 dans Je quotidien Le Matin, Je 12 juin 1990 dans Je quotidien 24 Heu­
res, l' annonce suivante sans avoir prealablement demande une autorisation a 1' auto­
rite cantonale competente: 

«Plus attrayante qu ' une Galant? II n'y a que Ja Galant climatisee: 
Action speciale: la climatisation d'une valeur de Fr. 2500.- equipe deja Ja Galant 
Hatchback 2000 GLSi. Pour un supplement de Fr. 500.- seulement. 
Et Ja question du prix ne se pose pas sur Ja Galant Hatchback 2000 GLSi, malgre 
sa climatisation: Fr. 28'490.-». 

Pour ces faits, M. est renvoye devant le Tribunal de ceans pour contravention aux 
prescriptions sur l'indication des prix dans Ja publicite, ainsi que pour contravention 
aux prescriptions sur !es liquidations au sens des art. 24 al. 1 lettre b et 25 al. 1 LCD. 

Selon la loi (art. 2 al. 1 er OL) pour qu'il y ait liquidation quatre elements doivent 
etre reunis , a savoir une vente au detail, l' offre d ' un avantage, Ja nature pubJique et Je 
caractere momentane de cette offre. 

En ce qui concerne plus particulierement Je caractere momentane de l'offre Je Tri­
bunal federal a precise que le sens attribue a son annonce par 1' organisateur de I' offre 
ne jouait pas un role determinant. Ce qui est decisif, c ' est l' impression faite sur le pu­
blic. Autrement dit, il s'agit de savoir si Je cercle des acheteurs interesses est induit a 
croire qu'il ne pourra plus acheter ulterieurement la marchandise annoncee a des 
conditions aussi favorables que pendant Ja duree de l'offre speciale. L'offre doit en 
outre presenter un avantage particulier que Je vendeur n' accorderait pas ordinaire­
ment, ce critere s'appreciant selon l'impression d'ensemble que l'annonce eveille 
chez le lecteur moyen (JT 1986 IV 111, JT 1968 IV 53). 

En espece, l 'annonce etait destinee a introduire sur le marche un nouveau modele 
de voiture. Le but du vendeur etait de mettre ce vehicule en vente de maniere perma­
nente s'il repondait a une demande du public. II a commande au depart 240 modeles 
et au 9 octobre 1991 i l lui en reste en stock 35. Le Tribunal releve encore que dans Je 
commerce et dans Ja publicite des vehicules automobiles Je mot «special» est tres 
souvent utilise. 

Si on se refere aux annonces publicitaires dans Je domaine des voitures, on peut 
difficilement admettre que !es acheteurs interesses sont induits en erreur par le terme 
«action speciale» utilise dans l'annonce incriminee. Ces acheteurs n'ignorent pas, vu 
l'impression generale de l'annonce qu'il s'agit d'un nouveau modele et ils ne peu­
vent ignorer non plus le fait que des voitures sont fabriquees en nombre relativement 
important. Certes, ils pou1Taient penser que le terme «action speciale» ne lu i permet­
tra plus d'acheter ulterieurement Ja voiture a des conditions aussi favorables que cel­
les figurant dans l'annonce. En l'espece, cette annonce ne porte aucune precision en 
ce qui concerne Ja limitation dans le temps. 

En definitive, le Tribunal estime qu'il n'y a pas de contravention aux prescriptions 
sur !es liquidations , Je caractere momentane de l'offre incriminee n'etant pas retenu. 

En ce qui concerne la contravention aux prescriptions sur l'indication des prix 
dans Ja publicite, le but des dispositions legales est d'assurer une indication claire des 
prix permettant de !es comparer et d ' eviter que l' acheteur ne soit induit en erreur. La 
methode qui consiste a indiquer plusieurs prix n'est pas en soi illicite. Ce qui est es-
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sentiel c ' est que le public ne soit pas induit en erreur. En l' espece l' annonce incri­
minee comporte des prix de vente clairs . Le lecteur moyen sait a quel prix il peut 
acheter une marchandise determinee et quelles sont !es qualites de cette marchandi­
se. Le Tribunal considere que l'annonce teile qu 'e lle a ete publiee dans les deux 
quotidiens mentionnes ci-dessus ne contrev ient pas aux dispositions de I' ordonnance 
sur l'indication des prix. 

En definitive M . doit purement et simplement etre acquitte. 

Z!ff. 3 Weisungen BR über die Fernsehwerbung - «CHAMPAGNER-TEST» 

- Abgrenzung der Zuständigkeiten des EVED und der UBI bei der Beurteilung 
von Werbesendungen ( E. 2). 

- Wann verstösst eine Sendung des «Kassensturz» gegen das Verbot unbezahlter 
indirekter Werbung (E.3 und 4) ? 

- Anwendungsbereich der Weisungen des Bundesrates (E.5). 
- Ein vergleichender Warent est von Champagnern verletzt den konsessions-

rechtlichen Aiiftrag nicht, wonach Programme auch zur sittlichen Bildung bei­
tragen sollen (E.6). 

- Delimitation des competences, pour l 'appreciation d 'emissions publicitaires, 
entre le DFTCE et l 'autorite independante d 'examen des plaintes en matiere 
de radio-television ( cons. 2 ). 

- A partir de quand une emission «Kassensturz» enfreint-elle l 'interdiction de 
la publicite indirecte et gratuite ( cons. 3 et 4)? 

- Domaine d 'application des instructions du Conseil federa l (cons. 5). 
- Un test comparatif de champagnes n 'est pas contraire a l 'obligation, decou-

lant de La concession, selon laquelle les programmes doivent aussi contribuer 
a laformation morale (cons. 6). 

Entscheid der UBI vom 2. März 1990, publ. in ZB 1 93/ 1992 130. 



374 

VII. Kartellrecht/ Cartels 

Art. 31 , 37 KG - «BANKEN-KONVENTION IV» 

- Das Untersuchungsverfahren der Kartellkommission untersteht nicht dem 
Verwaltungsverfahrensgesetz ( E.4 ). 
Dagegen findet das Verwaltungsverfahrensgesetz auf das Ve,fügungsverfah­
ren des EVD Anwendung ( E.5). 

- Die Verfügungen des EVD haben der Prüfungs- und der Begründungspflicht 
nachzukommen (E.6) . 

- Die betroffenen Parteien haben ein Recht auf Einsicht in die beweis relevanten 
Akten ( E. 7). 

- La procedure d 'enquete de la commission des cartels n 'est pas soumise a la 
procedure administrativefederale ( cons. 4 ). 
Celle-ci s 'applique en revanche a la procedure conduisant a La decision du 
departement federal de L 'economie publique ordonnant !es mesures necessai­
res ( cons. 5 ). 

- Les decisions du departement federal de l 'economie publique doivent etre ren­
dues apres examen des allegues des parties et doivent etre motivees ( cons. 6). 
Les parties concernees ont le droit de consulter !es actes servant de moyen 
de preuve. 

Urteil BGer vom 25 . Oktober 1991 i.S. Schweiz. Bankiervereinigung, Basel , ca. 
EVD betreffend Kartelluntersuchung über die gesamtschwei zerisch wirkenden 
Vereinbarungen im Bankgewerbe, publ. in VKKP 1992/la, Seite 161. 
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VIII. Buchbesprechungen/ Bibliographie 

UWG-Grosskommentar. Herausgegeben von Rainer Jacobs, Walter F. Lindacher, 
Otto Teplitzky. 
1. Lieferung: Vor § 13 Abschnitte A, B, C 
2. Lieferung: Vor§ 13 Abschnitte E; §§ 13, 13a 
3. Lieferung: §§ 16-24 
Walter de Gruyter, Berlin/New York 1991 

Un commentaire fouille et pourtant clair de la Loi allemande contre la concurren­
ce deloyale commence a paraitre. Trois livraisons sont deja publiees. Les praticiens 
le consulteront pour la richesse des citations qui font le point sur la jurisprudence 
allemande - laquelle peut guider !es reflexions des juges suisses sur de nombreux 
sujets. Les chercheurs y trouveront une exploitation selective de la doctrine, et des 
bibliographies completes pour chaque theme aborde. 

Le «Grosskommentar» aborde des questions qui sont nouvelles pour Ja doctrine 
suisse. C'est ainsi que les notions fondamentales du droit des obligations sont expli­
citees dans leur rapport avec le droit de la concurrence. Par exemple Ja titularite des 
actions en cessation permet d'etudier Ja situation des responsables pluraux et la 
reprise de dette exclusive ou cumulative (N. 213 ss vor§ 13). Apropos des actions en 
restitution du gain, le «Grosskommentar» explique dans quels domaines de la pro­
priete intellectuelle la jurisprudence !es a reconnues, pour di scuter plus en detail s' il 
convient de !es admettre en droit de la concurrence deloyale, comme le fait I' art. 9 
al. 3 LCD. A vrai dire, les commentateurs n'apportent pas une reponse globale a cet­
te question, mais distinguent selon que le comportement du defendeur viole ou non 
une norme attribuant certains profits au demandeur («Zuweisungsgehalt»). II en ira 
ainsi , par exemple, pour les droits ou les positions juridiquement protegees dont Je de­
mandeur pourrait autoriser l'usage en concedant une licence (N. 369 vor§ 13). Con­
cretement, l'action en enrichissement illegitime devrait etre admise pour le piratage 
des secrets de fabrication et d 'affaires comme pour Ja reprise des resultats secrets de 
la recherche, des modeles et des procedes, ainsi que pour l'exploitation indue des pre­
stations d'autrui, de meme que dans les cas de concurrence parasitaire. On Ja rejettera 
pour Je debauchage des employes d'un concurrent, ou le detournement de clientele. 

Le soin des commentateurs a exposer les actions rendra leur ouvrage tres interes­
sant pour !es avocats suisses. De longs developpements sonl notamment consacres a 
la sommation («Abmahnung») qui permettrait de liquider le 90% des litiges de con­
currence deloyale (pp. 194-195). Certes, la sommation n ' est pas da van tage requise 
en Allemagne qu' en Suisse, il s' agit d ' une incombance («Obliegenheit») plut6t que 
d'une obligation. Mais on sait quelles consequences la negligence de defendre ses 
droits peut entrainer pour le demandeur tardif. 

Oeuvre d ' une grande equipe de commentateurs, le «Grosskommentar» promet 
deja d'etre l'ouvrage de reference par excellence dans le droit de la concurrence de­
loyale en Europe. 

Franyois Dessemontet 
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Eckert Martin K.: Bewilligungspflichtige und verbotene Firmenbestandteile, Band 
139, XXIIJ , 194 Seiten (Zürich 1992, Schulthess Polygraphischer Verlag) , bro­
schiert , Fr. 48.-. 

Eine ganze Anzahl von Bestimmungen untersagen di e Eintragung bes timmter Fir­
men in das Handelsregister. Entsprechende Verbote fi nden s ich beispielsweise im 
Obligationenrecht (nationale und regionale Bezeichnungen), in der Handel sreg ister­
verordnung (rek larnehafte Firmen) , im Wappenschutz- , UNO- , Rotkreuz- und im 
Bankengesetz. In der anzuzeigenden Zürcher Dissertation wird die geltende Eintra­
gungsprax is und das entsprechende Eintragungs- und Bewilligungsverfahren syste­
mati sch dargestellt. 

Bei der Prüfung der materi ellen Grundsätze untersucht der Verfasser das Wahr­
heitsgebot, das Täuschungsverbot und das Kennzeichnungsgebot (Pflicht zur Indivi­
duali sierung). Er kommt zum Schluss, dass das Täuschungsverbot weiter als das 
Wahrheitsgebot geht, so dass auf das letztere als Eintragungsvoraussetzung verzich­
tet werden kann. Das Täuschungsverbot dient denn auch als genügende Grundlage 
zur Prüfung von Firmen mit geografischen oder reklarnehaften Bezeichnungen. Der 
Verfasser postuli ert , auf das Reklameverbot zu verzichten, da Täuschungsverbot und 
Kennzeichnungsgebot die öffentlichen Interessen genügend schützen würden und 
eine vernünftige Grenze zwischen marktschreierischen und «normalen» Firmen 
nicht gezogen werden könne. Dennoch akzeptiert er den gegenwärtigen Art. 44 Abs. 
1 HRegV als verfassungs- und gesetzrnässig. 

Alle Bereiche der behandelten Firmenbestandteile werden durch eine reiche Ka­
suistik erl äutert. Deren Stichworte stammen aus den verschi edensten Quellen, so aus 
der veröffentli chten und unveröffentli chten Gerichtsprax is, aus einer vorn eidgenös­
sischen Handelsregisteramt geführten , arntsinternen Liste der genehmigungspflich ­
tigen Bezeichnungen, aus dem schweizerischen Handelsamtsblatt, aus Verfügungen 
des eidgenössischen Handelsregisteramtes und aus anderen Quellen. Es wäre reiz­
voll , eine alphabetische Liste dieser «Reizwörter» zu erstellen, die offenbar e in un­
geahntes Ausrnass an nähme. 

Bei der Darstellung der Verfahrensfragen geht der Verfasser namentlich auch auf 
das vorn eidg. Handelsregisteramt durchzuführende Vernehmlassungsverfahren, 
wobei er feststellt , dass für das Genehmigungsverfahren bezüglich reklarnehafter 
Bezeichnungen eine gesetzliche Grundlage fehlt. Die soeben eingeführte Beschwer­
demöglichkeit an die Rekurskornrnission für geisti ges E igentum (Art. 16bis Abs. 3 
rev. MSc hG , BB I 1991 II 584, 199 1 III 1636, AS 1992 3 11 ) konnte leidernicht mehr 
berücksichtigt werden. 

Die Monographie wird jeden Praktiker nützliche Dienste le isten. Endlich wird er 
über nur schwer zugängliche oder unveröffentlichte Praktiken der Ämter eingehend 
informiert. 

Dr. Lucas David , Zürich 
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Dr. Thomann Felix H., Advokat: Grundriss des Softwareschutzes, Schulthess Poly­
graphischer Verlag, Zürich 1992, XVI, 89 Seiten, broschiert, Fr . 42.-. 

Die Behandlung eines Streites über Softwareschutz ist für Richter und Rechtsan­
wälte häufig ein schwieriges Unterfangen. Die Besonderheiten der Materie, die nicht 
allgemein verständliche Sprache, der facettenreiche technische Sachverhalt bei man­
gelnder Gegenständlichkeit sind nach ihrer rechtlichen Relevanz zu klären, bevor 
überhaupt Schutzansprüche und Schutzverletzungen festgestellt und abgegrenzt wer­
den können. Daher die Nützlichkeit dieses «Grundrisses», auf den der Streitgegen­
stand «aufgebaut» und rechtlich beurteilt werden kann . Der bestens ausgewiesene 
Autor befasst sich zunächst mit den grundsätzlichen Möglichkeiten des Software­
schutzes und gibt eine kurze Übersicht über die Gesetzgebung in der Schweiz, den 
USA, den Europäischen Gemeinschaften sowie in Deutschland. Schwerpunkte sind 
URG (inkl. Gesetzesentwurf) und UWG mit einschlägiger Judikatur, die kritisch ge­
würdigt wird. Soweit ich die Literatur überblicke, wird in diesem Buch erstmals auch 
die Revision des StGB zur Bekämpfung der Computerkrimjnalität dargestellt. Ein 
Kapitel ist dem Vertragsrecht gewidmet. Hier gelangen die Fachkenntnisse des Au­
tors zur Geltung, ist doch die bestimmungsgemässe Verwendung von Software eine 
heikle Klippe bei der Ausformulierung von Verträgen, zumal von Kaufverträgen, 
welche häufig als «Lizenzverträge» betitelt werden. Besonderen Dank schuldet der 
praktizierende Anwalt dem Autor für die Darstellung der zivilprozessualen Aspekte. 
Ein solcher Prozess kann voller Tücken sein. Die Problematik beginnt schon bei der 
Aktiv- bzw. Passivlegitimation und spitzt sich zu bei der Darlegungspflicht des Klä­
gers und im Beweisverfahren. Diese Prozessphasen werden in knappen Abschnitten 
dargestellt und an Beispielen aus der Rechtsprechung erläutert. Dem vorsorglichen 
Rechtsschutz ist ein besonderer Abschnitt gewidmet. 

Diesem praxisorientierten Grundriss ist im Anhang eine Disposition für die Ab­
fassung einer Softwareschutz-Klage sowie ein Beispiel für die Umschreibung einer 
Software im Klagbegehren beigefügt. Ein Sachregister ermöglicht den raschen Zu­
griff zu den einzelnen Abschnitten. 

Zur Information sei noch darauf hingewiesen, dass vom gleichen Autor in der 
Schriftenreihe des Schweizerischen Anwaltsverbandes, Band 9 unter dem Titel 
«Grundlagen des Softwareschutzes», sein Referat im Rahmen des Seminars «Soft­
wareschutz/Softwarehaftung» vom 30. Mai 1991 erschienen ist. 

Christian Englert 


