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Rapport annuel

présenté au Groupe suisse de ’A.LP.P.I. par le président du Comité,
M. PLINIO BOLLA,

lors de Passemblée générale ordinaire du 2 mars 1956
a Zurich

Lc 18 octobre 1955 le Conscil fédéral a décidé que la LT sur les brevets
d’invention du 25 juin 1954, publiée le 5 aolt 1954, entrerait en vigueur
le 1er janvier 1956, a exception du titre quatrieme sur 'introduction de
Pexamen préalable.

Le méme 18 octobre 1955 le Conseil fédéral a adopté I'ordonnance
’exécution pour les titres 1¢r et 28 de la LF sur les brevets d’invention,
ditc ordonnance d’exéeution I, et en a fixé Pentrée en vigueur également
au ler janvier 1956, méme pour les cas pendants & cette date devant le
Bureau de la propriété intellectuclle. Notre Groupe a été appelé a colla-
borer a la rédaction de cette ordonnance; plusieurs de nos vecux tendant
A éviter les dangers du fiscalisme et & protéger les justiciables contre les
exces de la bureaucratie ont regu un accueil favorable; nous ¢cn sommes
redevables tout spécialement & M. le Directeur Hans Morf.

Le titre I1Te de la LEFBI cst relatif aux sanctions civiles et pénales; il
n’a pas besoin de normes d’czéeution. Il ne reste donc plus au Conseil
fédéral qu’a édicter les dispositions d’exéeution du titre IVe, Votre
Comité aurait préféré que ces normes soient, clles aussi, arrétées des le
début et qu’il n’y ait ainsi qu'une scule ¢t unique ordonnance d’exécu-
tion, dont quelques articles, ceux sur Pexamen préalable, nc seraient
entrés en vigucur qu’avec introduction de ce dernier. Mais cela aurait
eu pour conséquence un retard dans Pentrée cn vigueur de la loi elle-
méme, ce qui aurait été un mal certainement plus grand. L’essenticl me
parait étre quc le Burcau fédéral de la propriété intellectuclle a déja
nommé un comité d’experts pour préparcr 'ordonnance d’exéeution 11
sur Pexamen préalable; nous y sommes représentés par deux membres de
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notre Comité; les experts devront aussi conseiller le Burcau (édéral sur
Popportunité de adhésion de la Suisse & ’Arrangement sur lec bureau
international des brevets de la Haye et le renscigner sur aide en person-
nel et en documentation que notre industrie est en mesure de donner au
Bureau fédéral en vue de l'introduction de Pexamen préalable. Nous
avons regu a Berne lassurance que cclui-ci deviendra unc réalité le
ler janvier 1958, dans les domaines ¢numérés a I'art. 87 al. 2 de la loi.
Ce sera I'aboutissement de longs efforts de notre Groupe; mais ce sera en
méme temps le point de départ de I’action en vuce de extension graduelle
de examen préalable a tous les domaines de la technique; car nous ne
devons pas nous faire d’illusions: la coexistence de brevets ayant surmonté
Pexamen préalable et de brevets y ayant échappé ne sera jamais qu’un
pis aller; nous voudrions que cette fois soit démenti I'adage, d’apres
lequel il n’y a rien de plus définitif que le provisoire.

Sur le plan international, I'activité du Groupe suissc a consisté surtout
dans unc préparation méthodique et poussée des travaux du Gongres de
Washington (28 mai-2 juin 1956), selon toute probabilité le dernicr au
cours duquel I’A.I.P.P.1. pourra faire entendre sa voix avant la Confé-
rence diplomatique de Lisbonne. Pour recucillir des avis autorisés sur
Pordre du jour de cette Conférence, le Bureau international de I’Union de
Paris a convoqué a Berne du 25 au 30 avril 1955 une commission d’ex-
perts, qui s’est prononcée en faveur de I'inscription au programme de la
plupart des veeux cxprimés, au cours de ses derniers Congreés, par
PA.L.P.P.I.; nous cspérons ct souhaitons que le Gouvernement invitant
et le Burcau international voudront bicn allonger la liste, en y ajoutant
les «desiderata» qui seront formulés a Washington.

La commission a manifesté lc désir que la Conférence diplomatique de
Lisbonnce s’occupe aussi de la révision des instruments (arrangements)
régissant les Unions restreintes, & moins que les travaux y relatifs n’avan-
cent si rapidement qu’une Conférence spéciale puisse étre convoquée, a
leur sujet, avant Lisbonne.

Au sein de PA.L.P.P.1., c’est au Comité exécutif que revenait la tache
de coordonner la préparation au Congrés de Washington et cela, d’apres
la nouvelle méthode de travail mise au point apres lc Congrés de Viennc
ct qui sera définitivement approuvée a Washington. Le Comité exéeutif
s’est réuni dans ce but a Sirmione du 30 mai au 3 juin 1955. La délégation
suisse a assisté au complet a la session et a eu la satisfaction d’y marquer
quelques points.

Le Comité exécutif s’cst d’abord prononcé en faveur d’un aménage-
ment, quant a sa forme, du texte de la Convention générale d’Union. Il a
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chargé une commission spéciale de se pencher sur le texte de Londres et
d’y mettre bon ordre, dans Iidée que la Conférence diplomatique de
Lisbonne pourra prendre comme base de ses discussions le texte ainsi issu
des travaux de la commission. Celle-ci a déja rempli son mandat.

Quant aux autres questions renvoyées par le Congres de Bruxelles a
Pexamen du Comité exécutif, ce dernier s’est prononcé dans le sens que
tous les pays devralent assurer la protection de la marque de service et
que la Convention générale d’Union et P Arrangement de Madrid relatif
a Penregistrement des marques devraient parler de marques de fabrique,
de commerce ou de service partout ol il est question de marques de
fabrique ou de commerce; le Comité exécutif croit qu’il serait dangereux
de définir, dans ces instruments, la marque de service; d’apres lui, ce
terme pourrait comprendre: «une marque utilisée pour la prestation d’un
service ou pour la publicité y relative dans le but d’identifier les services
rendus par unc personne (personne physique ou morale) ou pour les
distinguer des services rendus par autrui, le terme de marque comprenant
sans limitation les marques, noms, symboles, titres, devises (slogans),
traits caractéristiques dans le commerce, notamment pour la T.S.F.; la
télévision ct pour d’autres moyens de publicité».

Conformément & la position, que nous avions prise, le Comité exécutif
s’est déclaré favorable a une protection accrue des brevets de procédé.
Un texte a introduire dans la Convention générale d’Union devrait
assimiler «a la contrefagon d’un procédé de fabrication breveté dans un
pays de I’'Union, lintroduction, I'usage ou la vente, dans ce pays, du
produit obtenu, dans un pays étranger, par ce procédé». La présomption
serait dans le sens que le produit introduit a été fabriqué selon le procédé
breveté, si le produit était nouveau a la date de priorité revendiquée ou
que le procédé breveté est le seul connu. Le renversement du fardeau de
la prcuve, résultant de cette présomption, est toutefois laissé, par la
proposition de Sirmione, a la discrétion du juge; on peut douter de 1’op-
portunité de cette latitude dont jouiraient les tribunaux. Le Groupe
suisse aurait aussi préféré que la présomption soit étendue aussi a ’hypo-
theése ol le procédé breveté, tout en n’étant pas le seul connu, est le scul
apparaissant comme approprié au point de vue industriel.

Une initiative du Groupe suisse tendant & réagir, par un textc con-
ventionnel, contre unc tendance ficheuse, réccmment apparuc en
matiére de marques, a cu un plein succes. Les législateurs de quelques
pays unionistes ont, au cours des derniéres années, porté atteinte au prin-
cipe d’apres lequel la jouissance d’unc marque de fabriquc ou de com-
merce, satisfaisant cn soi 4 toutes les conditions dc validité, cst illimitée
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quant a sa durée, ct ont, par exemple, ordonné I'extinction des marqucs
couvrant des produits pharmaceutiques aprés un certain nombre d’années
d’utilisation. Le Comité exécutif, acceptant le point dc vue suisse, s’est
prononcé en faveur d’une révision de l'art. 7 de la Convention générale
d’Union; cclui-ci devrait statuer que la nature du produit ne peut, dans
aucun cas, faire obstacle non seulement a I’enregistrement dc la marque
(c’est le texte actuel) mais aussi & son renouvellement; la norme conven-
tionnclle devrait en outre comporter I'adjonction d’un alinéa 2 de la
teneur suivante: «L’usage par le propriétaire ou par son ayant causc
d’une marque qui n’est de naturc a porter atteinte a des droits acquis par
des tiers, ni a tromper le public, ne pourra pas étre interdit ou limité,
lorsque la vente du produit qu’clle désignera est licite.»

Nous éprouvions par contre quclques hésitations & recommander
Pintroduction dans la Convention générale ’Union, selon une suggestion
hollandaise, d’une disposition interdisant la non délivrance ou l'invali-
dation d’un brevet «pour le motif que Iexploitation de son objet serait
empéchée dans le pays considéré par des dispositions législatives ou
réglementaires». Il nous semblait qu’il ne convenait pas d’alourdir notre
«magna Charta» en y introduisant des dispositions sur des cas par trop
exceptionnels ni de soumettre a la Conférence diplomatique une réforme
destinée a soulever presque certainement lopposition de plusieurs
Gouvernements, a I'instigation de leurs scrvices préposés a ’hygienc, a la
police, au militaire. Nos doutes n’ont pas été partagés, mais le texte, qui
a cnfin fait Pobjet d’une recommandation, comporte unc réserve finale
du «droit, pour chaque pays, de refuser ou d’invalider un brevet lorsque
Iobjet de celui-ci est contraire a la morale ou a 'ordre public». Il nous
semble que cette réserve est de nature a vider le principe d’unc bonne
partie de son contenu.

Mais la délégation suisse & Sirmione a porté son cflort principal dans
la discussion des problemes, que notre Groupe avait soulevés au Congres
de Bruxelles: la réglementation de la licence obligatoire ct la limitation
de la faculté pour les pays unionistes de restreindre les droits du titulaire
d’un brevet pour des raisons tirées de I'intérét public, vrai ou prétendu.

La position prisc a Sirmione par le Comité cxécutif sur ces deux
questions pcut étre résumée comme suit:

La Convention générale d’Union, dans son texte actuel, parle de
licences obligatoires a son art. 5A (3). Le principe, pos¢ a I’alinéa 2 de
Part. 5A est que «chacun des pays de ’Union aura la faculté de prendre
les mesures 1égislatives nécessaircs pour prévenir les abus qui pourraient
résulter de I’exercice du droit exclusif conféré par le brevet, par exemple
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faute d’exploitation»; I’alinéa 4 ajoute que «ces mesurcs ne pourront
prévoir la déchéance du brevet que si la concession de licences obliga-
toires ne suffisait pas pour prévenir ces abus»; l’alinéa 4, a son tour,
subordonne 4 certaines conditions et délais la concession d’une licence
obligatoire. La premiére question qui se pose est de savoir si ces condi-
tions et délais s’appliquent seulement aux licences obligatoires qui consti-
tuent la sanction d’un abus du droit exclusif (y compris I'inaction du
breveté) ou a toutes les licences, c’est-a-dire aussi a celles qu’on peut
envisager dans le cadre de I'invention de dépendance et a celles qui se
proposent la sauvegarde de I'intérét public en dehors de tout abus du
monopole (par exemple dans le domainc des procédés pour la fabrication
de produits alimentaires ou pharmaceutiques). Le Comité exécutif
souhaite que cette question soit tranchée dans le texte méme de la Con-
vention; c¢’est unc question de clarté.

Le Comité estime que, d’apres le texte actuel, il est possible d’assimiler
la non-exploitation du brevet per se a un exercice abusif et n’est pas
favorable, dans sa majorité, a I’abolition de l'obligation d’exploitation.

La Convention actuelle ne limite aucunement des empié¢tements sur le
droit du breveté pour des raisons autres que I’abus dans I’exercice du
droit exclusif conféré par le brevet. Le Comité exécutif estime qu’une
limitation est désirable, mais que la question n’est pas encore assez mire
pour qu'un texte puisse étre soumis au Congres. Tout ce qu’on peut
affirmer pour le moment c’est un principe: dans un seul cas les pays de
I’Union devraient pouvoir prendre des mesures constituant des restric-
tions aux droits conférés par un brevet, autres que Poctroi de licences
obligatoires, et c’est dans le cas ol des exigences impéricuses de l'intérét
public ne seraient pas satisfaites suffisamment par ’octroi de licences
obligatoires; ces mesures ne pourraient étre prises qu’a la condition qu'une
rémunération équitable soit payée au breveté; a défaut d’accord amiable,
cette rémunération équitable devrait étre fixée par l'autorité compé-
tente, avec un recours juridictionnel au moins en derniére instance.

Ces licences obligatoires devraient, si nous comprenons bien le sens
des résolutions de Sirmione, étre soumises au méme statut conventionnel
que celles pour abus de monopole.

Ce statut reprendrait les conditions et délais de ’art. 5A (4) actuel de
la Convention d’Union et du veeu émis au sujet de lart. 5A, par le
Congres de Paris. 11 serait en outre prévu que la licence obligatoire n’est
pas exclusive ni cessible sauf cn cas de transfert de I’établissement ou tout
au moins de la partie de 1’établissement ayant pour objet ’application
de la licence obligatoire; la concession de sous-licences serait assimilée a
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la cession de la licence; les licences obligatoires ne scraient accordées que
moyennant paiement au breveté d’une rémunération équitable, a fixer, a
défaut d’accord amiable, par autorité compétente avec un recours juri-
dictionnel au moins en derniére instance. Une minorité du Comité
exécutif aurait voulu apporter un tempérament au principe de la non-
cxclusivité des licences obligatoires; lorsque I'intérét public lc requiert de
manierc exceptionnelle, les pays de I’Union pourraient édicter des
mesures législatives prévoyant la concession de licences exclusives sous
réserve des droits du breveté.

Il n’est pas nécessaire de posséder des vertus prophétiques pour prévoir
que ccs problémes seront au centre de I'attention du Congres de Washing-
ton ct de la Conférence diplomatique de Lisbonne, a Washington aussi et
surtout a causc du rapport du Groupe suisse reprenant I'idée de 'inter-
diction de la déchéance du brevet par suitc de défaut d’exploitation ct
tendant a limiter la faculté des pays contractants d’appliquer la sanction
de la licence obligatoirc aux deux scules hypotheéses de la sauvegarde d’un
intérét public essentiel ct de Pabus manifeste de la part du breveté.

La Convention d’Union dec Paris porte la marque dec la situation
politique et économique qui I’a vue naitre; cette situation a été profondé-
ment modifiée par les deux guerres mondiales, la dépression économique
de 1929 et des annécs suivantes, la conquéte de ’autonomic politique par
de nombreux territoires, ’accélération du mouvement vers la fin de
la sujétion coloniale, le déclin du libéralisme au profit du dirigisme,
Pavénement d’Etats qui se proposent d’expérimenter pratiquement le
régime communistc. On a prétendu que ces transformations auraient eu
pour conséquence dc transformer la Convention de I’Union de Paris en un
instrument permettant I’cxpansion économique des Etats techniquement ct
économiqucment développés au détriment des autres; d’apres ces auteurs,
I’égalité juridique, assuréc par la Convention, ne ferait que sanctionner
une inégalité de fait. Il y aurait lieu, des lors, de repenser les normes qui
sont a la basc dc la protection intcrnationale de la propriété industrielle.

Nul ne contestera le caractére révolutionnaire de quelques uns des
changements qui sont intervenus dans le monde depuis 1883 ou qui
s’accomplissent sous nos yeux. Nul ne contestera non plus que le droit
aussi est appelé a évoluer, I'ordre juridique n’étant jamais que provisoire.
Mais I’¢volution cesse d’étre telle, si elle sc propose de renverser Pessen-
ticl. La protection de la propriété industrielle revient en définitive d’une
part au respect imposé de la bonne foi dans les rclations économiques,
d’autre part a concéder pendant un certain temps un droit exclusif d’ex-
ploitation a celui qui, par son esprit créateur ou inventif, a ajouté quelque
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chose a la somme des biens existants; dans ces deux formes, la protection
de la propriéié industrielle est en réalité, aussi protection du public; d’un
c6té, les consommateurs doivent pouvoir reconnaitre la maison qui a
leurs préférences et étre mis a 'abri du danger de tromperie; d’un autre
c6té, le public a un intérét évident au progres technique, méme si
Paccroisscment de puissance que donne la science n’est pas toujours
utilisé avec sagesse et amour de 'humanité; si 'on veut que les inventions
ct créations sc multiplient il faut récompenser leurs auteurs; la législation
soviétique elle-méme a recherché, avec plus ou moins de succes, des
moyens de stimuler Pesprit inventif et créateur.

I’abandon, dans un but dc protection de I’économie nationale, de ces
principes basilaires de ’Union de Paris signifierait un recul dans la notion
mémec du droit, outre qu'une défaite de cet esprit international, qui seul
peut sauver le monde de nouvelles catastrophes. Le sous développcment
matériel, dont la disparition est une des tiches les plus pressantes de
I'humanité, se doublerait d’un sous développement moral. D’ailleurs, il
n’est pas dit que 'industrialisation, surtout sous la forme de Pintroduction
dans un pays sous développé¢ des outillages employés dans les pays les
plus avancés, soit toujours ct partout le remeéde le micux indiqué, ou que
son application soit renduc impossible par le respect de la propriété
industrielle. Ceci reste a prouver. L’expéricnce par contre nous dit que la
Convention d’Union de Paris n’a pas empéché des pays, qui étaient
presque exclusivement agricoles cn 1883, de devenir industriels; ccux qui
¢taient alors industriels n’ont pas progressé dans cette voie selon le
méme rythme. Le véritable intérét des pays unionistes dépourvus d’une
industrie fortement développée n’cst pas en tout cas de favoriser lcs opéra-
teurs économiques déloyaux, les contrefacteurs ct les parasites, mais tout
au contraire d’encourager le commerce honnéte, les inventeurs ct les
créateurs. Si des gouvernements unionistes mal conseillés s’opposaient
systématiquement & tout perfectionnement de la Convention de Paris,
Ul ne resterait aux autres pays contractants qu’a créer, quoique a contre-
cceur, de nouvelles Unions restreintes.

Un mot enfin au sujet des questions que le Comité exécutif de Sir-
mione a renvoyées 4 une discussion complémentaire (outre celle des
restrictions des droits du breveté pour des raisons d’intérét public), ainsi
que des questions qu’il a mises a I’étude.

Je me bornerai a les énumérer. Elles concernent précisément, cn partie,
I’adaptation des textes conventionnels aux situations nouvelles. 1Yautres
langues, a c6té du francais, tendent toujours plus a devenir officielles dans
le domaine international; nous devons suivre le mouvement, si nous nc
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voulons nous isoler du monde anglo-saxon. D’ancienncs colonies etc.
acqui¢rent toujours plus fréquemment et plus rapidement leur indépen-
dance; il faut prendre des mesures pour éviter, si possible, qu’il en résulte
un rétrécissement du territoire de I’'Union. Les rccherches de priorités cn
matiere de brevets deviennent toujours plus longues ct difficiles par suite
de la multiplication de ceux-ci; il convient d’étudier si une collaboration
entre les Administrations nationales et le Bureau international de¢ Berne
ne pourrait pas rendre plus aisée la tache des chercheurs.

On parlera encore 2 Washington de I'inopportunité d’introduire dans
la Convention d’Union une définition de la marque et de Popportunité
d’agir avec des moyens plus efficaces contre les indications fausses; dans
ce dernier domaine, nous devons, nous Suisses, faire un cxamen de cons-
cience, et nous 'avons déja esquissé au sein de notre Groupe. Une derni¢re
suggestion, venant dc nos amis américains, mais que nous appuyons,
concerne les pays unionistes dans lesquels "utilisation d’unc marque en-
registrée est obligatoire; la sanction de 'annulation nc devrait pouvoir
intervenir qu’apres un délai de 5 ans a compter de la date de I'enregistre-
ment; le texte actuel de Vart. 5C (1) parle, d’'une fagon moins précise,
d’un «délai équitable»;le texte proposé réserve naturellement, commel’an-
cien, la possibilité pour l'intéressé de justifier des causes de son inaction.

I1 ne nous reste qu’a souhaiter que le Congres de Washington, donnant
une nouvelle preuve de la vitalité de ’A.L.P.P.I., marquc nettement la
tendance d’aftermir les conquétes réalisées, depuis trois quarts de siecles,
par nos ainés, dans un méme esprit de compréhension internationale, et
que cctte tendance caractérise aussi Pecuvre des délégués des pays
unionistes qui sc réuniront a Lisbonne, espérons-le cn 1957, aprés unc
interruption de vingt-trois ans.

Les travaux, que nous venons de rappeler, en vue de la préparation du
Congres de Washington n’ont pas empéché notre Groupe de suivre atten-
tivement les initiatives du Comité des experts en matiére de brevets du
Conseil de I’Europe. Celui-ci a heureusement abandonné les tentatives,
condamnées selon nous a I’insucces, d’arriver a ’octroi d’un brevet euro-
péen avant une unification, au moins partielle, des dispositions de droit
matériel sur les brevets dans les législations nationales européennes. Il s’est
mis courageusement a I’étude des possibilités d’unification dans cc
domaine et notre Groupe, de méme que notre pays, entend lui apporter
toute sa collaboration. Nous croyons en effet a Pimpératif d’une ratio-
nalisation économique en Europe et nous estimons que le domaine de la
propriété industrielle est parmi ceux ou se justifie le moins une diversité,
dont le maintien enrichit par ailleurs la civilisation de notre Continent.



Begriindung
zum Entwurf fiir die Vollziehungsverordnung I

zum Patentgesetz vom 25. Juni 1954

A. Allgemeine Bemerkungen

1. Aus der Gestaltung des Schluftitels des neuen Gesetzes ist ersichtlich,
dafl der Gesetzgeber es als richtig erachtete, dal das Gesctz als Ganzes
nicht erst dann in Kraft gesetzt wird, wenn auch die Ausfilhrung des
vierten Titels betreffend die amtliche Vorprifung vorbereitet ist; er hat
vielmehr vorgesehen, dafl zunichst diejenigen Bestimmungen in Kraft
gesetzt werden, welche keinen Zusammenhang mit der Einfuhrung der
amtlichen Vorprifung aufweisen, der vierte Teil dagegen erst, wenn
seine Ausfiihrung vorbereitet ist, welche unvermeidlicherweise eine ge-
wisse Zeit beansprucht. Dieser Regelung des Gesctzes entspricht es, dafl
die Ausfithrungsbestimmungen auf zwei verschiedene Erlasse verteilt
werden. Zunichst soll mit der vorliegenden «Verordnung I» die Vor-
aussetzung fiir das Inkrafttreten derjenigen Teile des Gesetzes geschaffen
werden, welche unabhingig von der amtlichen Vorpriifung sind. Eine
«Verordnung II» wird nachher die Voraussetzungen fiir die Einfithrung
der amtlichen Vorprifung auf dem vom Gesetzgeber bezeichneten Ge-
biet erstellen.

2. Gegenstand der «Verordnung I» ist dic Ausfithrung der beiden
crsten Titel des neuen Gesetzes. Der dritte Titel (Rechtsschutz) bedarf
keiner Ausfithrungsbestimmungen, ebensowenig der SchluBtitel.

3. Die Systematik weicht, um eine leichtere Orientierung zu crméog-
lichen, erheblich von derjenigen der geltenden Vollziehungsverordnung
ab. Sie bringt zuerst die Vorschriften, welche sich mit der Einreichung
und Prifung des Patentgesuches und den Gebiihren befassen, hierauf die
Vorschriften iiber Anderungen im Bestand des Patentes, im Recht auf das
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Patent oder im Recht am Patent, und schlief3lich dic Vorschriften tiber
die Registerfithrung und die Verdflentlichungen des Amtes.

4. Die Vorschriften iiber die Erfindungsbeschreibung und iiber die
Zeichnung (Art. 9 und 10) sind so gehalten, dall die Schweiz jederzeit
den Beitritt zu der am 11. Dezember 1953 im Rahmen des Europarates
geschaffenen «Europiischen Ubereinkunft iiber Formerfordernisse bei
Patentanmeldungen» erkliaren kann. Die Schweiz wird unseres Erachtens
bei ciner solchen im Interessc aller Patentbewerber licgenden Rechtsver-
einheitlichung nicht abseits bleiben kénnen.

5. Das Amt fiir geistiges Eigentum hat den hauptsdchlichsten Organi-
sationen der an der Sache interessierten Kreise, nimlich dem Vorort des
Schweizerischen Handels- und Industrie-Vereins, der Schweizergruppe
der Internationalen Vereinigung fiir gewcrblichen Rechtsschutz und dem
Verband schweizerischer Patentanwilte, einen Vorentwurf fir diese Ver-
ordnung I zur Vernechmlassung zugestellt. Dic am Inhalt des Entwurfes
getibte Kritik betraf, abgeschen von redaktioncllen Vorschligen, im
wesentlichen die Regelung der Fristen und ihrer Verlangerung, sowic
die Gebiihrenansitze. Der vorlicgende Entwurf hat dic redaktionellen
Vorschlige zum Teil berticksichtigt; hinsichtlich der Fristen und Ge-
bithren wurde in einer Besprechung mit Vertretern der Patentanwilte
und der chemischen Industrie eine weitgehende Verstdndigung im Sinn
der nun im Entwurf vorgeschenen Losungcn erziclt.

6. Der Inhalt des Gesctzes vom 25. Juni 1954 wird als bekannt voraus-
gesetzt.

7. Wo im Text des Entwurfes «Artikel ...» zitiert werden, sind dar-
unter, wenn nicht ausdriicklich etwas anderes gesagt wurde, Artikel diescs
Entwurfes gemeint.

Wo auf «Artikel des Gesetzes» verwicsen wird, ist das Bundesgesetz
betreflend die Erfindungspatentc vom 25. Juni 1954 verstanden.

8. In den nachfolgenden «Bemerkungen zu den cinzelnen Bestim-
mungen» wird kein ausfiihrlicher Kommentar gebracht, sondern ledig-
lich kurz dic Veranlassung und der Unterschied von der bisherigen
Regelung dargestellt. Dabei ist unter dem «bisherigen Recht», wenn
nichts anderes ausdriicklich bcigefiigt ist, die Vollzichungsverordnung
zum Patentgesetz vom 15. November 1907 zu verstehen.

9. Im ibrigen ist vorgesehen, dall das Amt zuhanden der Patent-
bewerber ein « Merkblatt» herausgibt, in welchem die bei ciner Patent-
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anmeldung mallgebenden Vorschriften nebst weitcren niitzlichen An-
gaben enthalten sind.

B. Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen
1. Abschnitt. Allgemeines

Art. 1 (Lustandigkeit des Amies)

Kcine Bemerkung.

Art. 2 (Postsendungen; Empfangsdatum )

Im wesentlichen wie bisheriges Recht (Art. 3 und 4, ferner Art. 2
VVo.Pr.).
Art. 3 (Fristberechnung )

Im wesentlichen cbenfalls wie bisheriges Recht (Art. 5; 31, Abs. 5;
Art. 3 VVo.Pr.). Von verschiedenen Seiten wurde eine Anderung der
bisherigen Verordnung in dem Sinn verlangt, daB3 die Fristen vom
Datum der Zustellung der Verfiigung und nicht von deren Versendung
an laufen. Trotzdem diese Regelung abweicht von derjenigen, welche
zum Beispiel im ZivilprozeBrecht allgemein gilt, wurde sie aus folgenden
Griinden beibehalten:

Die Verhiltnisse beim Amt fiir geistiges Eigentum sind wesentlich ver-
schieden von denjenigen bei den Gerichten und rechtfertigen daher auch
cine abweichende Regelung insofern, als kein schweizerisches Gericht und
keine andere schweizerische Verwaltungsbehorde jahrlich tiber 20 000
Fristansetzungsverfiigungen erlassen mull wie das Amt fir geistiges
Eigentum. Wollte man auch fiir das Amt vorschreiben, dafl der Frist-
beginn auf die Zustellung der Verfiigung falle, so miiltec das Amt alle
diese 20 000 Verfligungen mit eingeschriebenem Brief und gegen Riick-
schein versenden, damit es in seinen Akten das maBgcbende Zustellungs-
datum vermcrken kann. Das wire aber ein groBer Mchraufwand ohne
irgendwelchen Nutzen. Denn dic bisherige Regelung, welche schon tber
60 Jahre lang zur Anwendung gelangt, hat noch nic zu irgendeiner
Diskussion und noch weniger dazu gefiihrt, daB3 eine Frist vom Amt zu
Unrecht als versaumt betrachtet worden ist. Auch die Vertreter des
Patentanwaltsverbandes haben nicht nur keine Einwendungen gegen die
Beibehaltung der bisherigen Regelung erhoben, sondern ausdriicklich
erkliart, die bisherige Regelung trage auch ihren Bediirfnissen besser
Rechnung.



Art. 4 (Sprache)

Hier ist neu die Besttmmung (Abs. 2), dal} die fiir die Beschreibung
einmal gewdhlte Sprache beibehalten werden mufl. Ein Wechsel der
Sprache hatte in der Regel zur Folge, daB3 das Gesuch einem anderen
Priifer iibergeben werden mufBite, der sich wieder neu cinarbeiten und
dabei zunidchst einmal feststellen muBte, ob die Ubersetzung exakt ist
oder eine Datumsverschiebung nétig macht. Das wire ein Mehrauf-
wand, der vermieden werden mul.

Begleitbriefe oder Entgegnungen auf technische Beanstandungen wer-
den dagegen auch in einer anderen Sprache cntgegengenommen; doch
kann das Amt eine Ubersetzung in die Sprache des Patentgesuches ver-
langen, deren Richtigkeit nicht bescheinigt zu sein braucht (Art. 3).

Beweisurkunden, wie zum Beispiel Abtretungserkldrungen, Lizenz-
crteilungen usw. brauchen ebenfalls nicht in der Sprache des Patent-
gesuches oder Patentes abgefal3t zu sein. Wenn sie aber nicht in einer
Amtssprache abgefat sind, so muB eine Ubersetzung in eine Amts-
sprache beigegeben werden. Das Amt kann eine Bescheinigung der
Richtigkeit der Ubersetzung verlangen. Das gilt auch fiir Beweisurkunden
die in englischer Sprache abgefaB3t sind (Abs. 4). Eine Ausnahme besteht
nur fiir englische Prioritdtsbelege; denn deren Inhalt ist vom Amt nicht
zu priifen (vgl. Art. 22, Abs. 2).

Art. 5 (Gemeinsame Gesuche mehrerer Personen )

Diese neue Bestimmung entspricht einer langjihrigen Praxis.

Art. 6 (Verkehr des Amies mit dem Vertreter)

Es hat schon wiederholt zu unerfreulichen Situationen gefithrt, wenn
ein Patentbewerber dem Amt unter Umgchung seines Vertreters Ande-
rungen oder Erganzungen der Unterlagen zustellte. Das Amt mul} wissen,
mit wem es zu verkehren hat, solange das Gesuch oder Patent aufrecht-
erhalten wird. Es kann auch nicht Sache des Amtes sein, den Vertreter
dariiber zu orientieren, was sein Klient hinter seinem Riicken dem Amt
mitgeteilt hat; ohne solche Orienticrung kann aber der Vertreter seine
Aufgabe nicht richtig erfillen. Daher stellt diese neue Bestimmung den
Grundsatz auf, daB das Amt vom Auftraggeber in der Regel keine
schriftlichen Mitteilungen entgegennimmt.

«keine schriftlichen Mitteilungen»: Damit wird nicht verboten, dalB3

der Erfinder persénlich den Priifer aufsucht, um ihm ergdnzende
miindliche Aufschlisse iiber das Wesen seiner Erfindung zu



— 15—

geben. Solche miindliche Besprechungen haben sich schon oft als
niitzlich crwiesen.

«in der Regel»: Schriftliche Eingaben werden ausnahmsweise cnt-
gegengenommen, wenn sonst mit der Gefahr einer Fristversaum-
nis zu rechnen wire. Das Amt wird in solchen Fillen Doppel zu-
handen des Vertreters verlangen.

2. Abschnitt. Das Patentgesuch

Arvt. 7 (Voraussetzungen der Entgegennahme )

Entspricht dem bisherigen Recht (Art. 14-16)1.

Neu ist die Bestimmung in Abs. 4, daB3 Patentgesuche aus dem Aus-
land entgegengenommen werden, wenn die Vollmacht fiir einen im
Inland niedergclassencn Vertreter beiliegt. Damit soll die Wahrung der
Priorititsfrist ermoglicht werden, deren Einhaltung gefahrdet wire, wenn
die Akten zuerst an den Vertreter gesandt werden miiten und erst von
diesem an das Amt aufgegeben werden konnten.

Art. 8 (Notwendige Unterlagen )

Entspricht dem bisherigen Recht (Art. 6, Abs. 1 und 2, und Art. 14,
Abs. 2), abgeschen von der ncuen Ziff. 7 (Erfinderncnnung).

Art. 9 (Beschreibung )

Entspricht dem bisherigen Recht {Art. 7 und 8), sowcit nicht durch
die Vorschriften der Konvention des Europarates geringfiigige Ab-

v Ungenau; cs besteht in Wirklichkeit cine Abweichung vom alten Recht: Bisher
genigte die Einreichung der Beschreibung; die Zeichnungen brauchten nicht beizu-
liegen, auch wenn in der Beschrcibung auf solche Bezug genommen wurde. Dann
konnte es jedoch vorkommen, daB3 eine nachtriglich eingereichte Zeichnung mehr
aussagte als die Beschretbung und dal3 der Patentbewerber deswegen erst im Verlauf
der Prifung, also unter Umstédnden erst vicl spiter, zu einer Verschiebung des An-
meldungsdatums auf das Datum decr Einreichung der Zeichnung genétigt wurde, falls
cr Elemente, die nur in der Zeichnung, aber nicht in der Beschreibung enthalten waren,
in den Patentanspruch oder einen Unteranspruch aufnehmen wollte. Diesc Zwangslage
kann unter Umstdnden mit Nachtcilen verbunden sein; es sollte ihr daher vorgebeugt
werden. Dics geschicht durch die Vorschrift, dafl bei der Gesuchseinreichung mit der
Beschreibung die darin erwdhnten Zeichnungen vorzulegen sind und daB, solange dies
nicht geschieht, das Patcntgesuch nicht entgegengenommen wird. Das Gesuch erhilt
dann als Anmeldungsdatum erst das Datum decs Tages, an dem auch die in der Be-
schreibung erwihnten Zeichnungen an das Amt abgingen (Art. 7, Abs. 1, in Verbin-
dung mit Art. 8, Abs. 2, Ziff. 2). Dafur ist spiter dic Aufnahme von Elementen, die
nur in der Zeichnung, nicht aber in der Beschreibung enthalten sind, in den Patent-
anspruch oder in Unteranspriiche ohne Einfluf auf das Anmeldungsdatum.
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weichungen bedingt waren. Die Anpassung an diese Konvention war
gegeben, da die Schweiz ihr voraussichtlich beitreten wird und fur diescn
Fall dafir gesorgt werden muB, dal3 die Ausldnder in der Schweiz nicht
besscr als die Inlinder gestellt werden.

Nach Abs. & sind auch Photokopien oder Lichtpausen zugelassen.

Nach A4bs. 12 kbnnen Temperaturen auch in Grad Kelvin angegeben
werden; ferner sind fir chemische Formeln «die allgemein tblichen
Symbole» zu verwenden.

Art. 10 (Leichnung )

Entspricht ebenfalls im wesentlichen dem bisherigen Recht (Art. 9)
bzw. der Konvention des Europarates.

Art. 11 (Patentanspriiche )

Hier ist Abs. 2 ncu. Es gibt Fille, wo cs ohne Uberweisungszeichen nur
mit gréffter Miithe moglich ist, den Sinn eines Patentanspruches zu ver-
stehen. Der SchluBsatz dicses Absatzes verhindert, daB solchen Uber-
weisungszeichen der Sinn beigelegt wird, dafl die betreffende Stelle der
Zeichnung nicht blofl die Bedcutung eines Beispicls, sondern diejenige
eincr Bedingung habe.

Der iibrige Inhalt entspricht dem bishcrigen Recht (Art. 7, Abs. 3).

Art. 12 ( Unteranspriiche )

Dicin Abs. I enthaltene Angabe Gber die Aufgabe der Unteranspriichic
ist neu; sie soll die Patentbewerber veranlassen, keine uberfliissigen
Unteranspriiche aufzustellen. Sie wird dem Priifer allenfalls ermdglichen,
die Streichung von Untcranspriichen unter Hinweis auf diese Bestim-
mung vorzuschlagen. Dagegen wird sie keine Grundlage fiir eine Zu-
riickweisung des Patentgesuches sein konnen.

In Abs. 2 wird die bisherige Art der Anordnung der Unteranspriiche
beibehalten, dic sich bewélirt hat (ununterbrochenc Reihe der zu einem
bestimmten Patentanspruch gehorigen Unteranspriiche), ebenso dic
bisherige Art der Kennzeichnung der Patentanspriiche durch rémische
und der Unteranspriiche durch arabische Ziffern, welche einen bessercn
Uberblick iiber dic Glicderung der Anspriiche ermoglicht als die von
dritter Seite vorgeschlagene durchgehcnde Numerierung von Patent-
anspriichen und Unteranspriichen.

In 4bs. 5 wurde die Verschicbung der Patenterteilung auf 2 Monate
begrenzt. Der Patentbewerber wird nicht erst in diesem Zcitpunkt vor die
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Frage gestellt, ob er dic Zahl der Unteranspriiche verkleinern soll; er
wullte ja von Anfang an, wie vicle Unteranspriche er aufgestellt hat, und
muBte auch wissen, daff vom 6. Untcranspruch an die Gebthrenpflicht
cinsetzt. Man darf und mufl ihm daher zumuten, daB er sich rechtzeitig
vorsicht und seinen Vertreter in die Lage versetzt, das Notige innert der
zur Verfligung stehenden 2 Monate vorzukehren.

Art. 13 (Priifung des Gesuches; Beanstandungsverfahren)

Im Prinzip cntspricht diese Regelung dem bisherigen Recht (Art. 17
und Art. 31, Abs. 3). Indessen waren zwel I'ragen besonders zu regeln
auf Grund der Erfahrungen unter dem bisherigen Recht:

Finmal soll der (allerdings mit Duldung des Amtes aufgekommene)
MiBbrauch inskiinftig abgestellt werden, daf3 Beanstandungen nur «for-
mell» erledigt werden, wobei die beanstandeten Unterlagen dem Amt zwar
rechtzeitig, aber unveridndert wieder eingereicht werden. Solches Vor-
gchen soll nur noch dann zugelassen werden, wenn der Patentbewerber
in einem besonderen Begleitschreiben plausible Griinde darlegt, die den
vom Priifer in der Beanstandung eingenommenen Standpunkt widerlegen
und damit die bisherige Fassung der Unterlagen rechtfertigen (Abs. 4).

Sodann soll die Abwicklung des Priifungsverfahrens dadurch be-
schleunigt werden, dal3 die Zahl und Dauer von Fristerstreckungen be-
grenzt wird. Hieriiber wird das Nahere bei Art. 28 gesagt.

Art. 14 ( Anderungen und Erginzungen von Unterlagen )

Solche Anderungen und Ergidnzungen sind ohne Einschrinkung zu-
lassig, wenn sic bei Erledigung einer Beanstandung eingereicht werden
(auchwennsie nicht durch die Beanstandung selbst veranlat worden sind).

Dagegen sollen sie gebithrenpflichtig scin, wenn sie nicht anldfilich
ciner Beanstandungserledigung eingcrecicht werden; denn solche «jeder-
zeitige» Eingaben verursachen dem Amt erhebliche Mehrarbeit.

3. Abschnitt. Erfindernennung

Art. 15 und 17
Keine Bemerkungen.

Art 16 (Verzicht des Erfinders auf Nennung )

Der Verzicht mul} die beglaubigte Unterschrift des Erfinders aufiveisen;
dies wird auf dringendes Verlangen von Angestelltenverbinden vorge-
sehen, dem man eine gewisse Berechtigung nicht absprechen kann.
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4. Abschnitt. Das Zusatzpatent

Art. 18 (Betordnung: Beschreibung; Vertrelung)

Der in Abs. 1 aufgestellte Grundsatz gilt selbstverstandlich auch schon
fur das Gesuchsstadium, d.h. Zusatzpatentgesuche kénnen nur einem
Hauptpatentgesuch oder Hauptpatent beigeordnet werden.

In Abs. 2 wird, in Abweichung vom gcltenden Recht (Art. 11), weit-
gehend dic Bezugnahme auf Beschreibung und Zeichnung des Haupt-
patentes gestattet; ebenso wird unter bestimmten Voraussctzungen die
Zuriickbeziehung des Patentanspruches auf den Patentanspruch des
Hauptpatentes zugelassen. Beide Konzessionen beruhen auf der An-
nahme, dafl Dritte ohnehin nicht davon abschen kénnen, aufler der
Patentschrift des Zusatzpatentes auch dicjenige des Hauptpatentes zu
erwcrben und zu konsultieren.

Abs. 3 soll dafir sorgen, daBl sowohl fiir das Zusatzpatent wie fiir das
Hauptpatent bzw. Zusatzpatentgesuch und Hauptpatentgesuch das Amt
mit den ndmlichen Personen verkehren kann: Entweder mit dem Patent-
bewerber oder Patentinhaber personlich oder aber mit dem ndmlichen
Vertreter. Damit sollen im Prifungsverfahren Schwierigkeiten vermieden
werden, welche eintreten kénnen, wenn verschicdene Vertreter Antrige
stellen, die nicht mitcinander vereinbar sind.

Art. 19 (Umwandlung in Haupipaten!)

Entspricht im wescentlichen dem geltenden Recht {Art. 26 und 33,
Abs. 2).

Daf auch schon das Zusatzpatentgesuch jederzeit in cin Hauptpatent-
gesuch umgewandelt werden kann, ist selbstverstindlich und braucht
nicht besonders gesagt zu werden. Im Gegensatz zum bisherigen Recht
muf ja auch {iir das Zusatzpatentgesuch die gleiche Anmeldungsgebiihr
wie fiir das Hauptpatentgesuch entrichtet werden, d.h. die Anmeldungs-
formalititen sind in beiden Fillen die gleichen, so dafi lediglich der Wille
des Anmelders dariiber zu entscheiden hat, ob das Gesuch cin Zusatz sein
soll oder nicht. Eine Gebiithrenpflicht besteht hier nicht.

Art. 20 (Anderung der Beiordnung )

Entspricht im wesentlichen dem geltenden Recht (Art. 27; 28; 33,
Abs. 2).
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5. Abschnitt. Priorititsrecht

Die hier vorgenommenen Anderungen gegeniiber dem bisherigen
Recht sind vorwiegend redaktioneller Natur. Sie bestehen vor allem
darin, daB3 bel der Anmeldungsprioritit entsprechend dem Wortlaut von
Art. 19 PG dic Vorschriften iiber die Prioritdtserklarung cinerseits und
iiber den Priorititsausweis anderseits je in cinem besonderen Artikel
untergebracht werden (Art. 21 und 22).

Matericll weichen die Art. 21-25 nur insofern vom bisherigen Recht
(Art. 4-6 und 10-13 VVo.Pr.) ab, als dic Vorschrift, wonach Prioritits-
ausweise auch noch innerhalb einer Nachfrist entgegengenommen werden
(Art. 6, Abs. 2 VVo.Pr.) gestrichen wurde, weil sie angesichts des Art. 26,
Abs. 2, als tiberfliissig crscheint.

Zu diesem Art. 26 ist noch folgendes zu bemerken:

Dic Voranzeige, betreffend die Patentertcilung, crfolgt gemadl3 Abs. 2
nur in den Fillen des Abs. 1, d.h. wenn einc mangelhafte Prioritdts-
erklirung abgegeben wurde oder der Ausweis fehlt. Dagegen ist wic bis-
her keine Voranzeige vorgesehen fir den TFall, dafl eine Prioritéts-
crklarung nicht vorliegt. Es ist Sache des Patentbewerbers, von sich aus
diese Erklirung rechtzeitig, d.h. vor der Patenteintragung abzugeben.
Sind die technischen Unterlagen geordnet und fehlt eine Prioritdts-
erkldrung, so wird das Patent ohne Prioritit eingetragen.

Falls dagegen eine Prioritdtserklarung vorliegt, die aber Mangel auf-
weist, so wird dem Patentbewerber durch eine Voranzeige der Patent-
cintragung noch Gelegenheit gegeben, allfillige Mangel zu beheben. Er
kann hiefiir Verschiebung der Patenteintragung um 2 Monate bean-
tragen. Diese Verschiebung kommt aber nur dann in Frage, wenn die
Patenteintragung nicht schon aus anderen Griinden verschoben worden
ist. Sonst hitte es der Patentbewerber in der Hand, die Patenterteilung
um insgesamt 4 Monate zu verzégern. Das wire aber durchaus ungerecht-
fertigt, da ihm ja der Mangel, welcher der Anerkennung der Prioritdt
entgegensteht, gemil3 Abs. I sofort mitgeteilt wird und er infolgedessen
ausreichend Zcit zur Ordnung auch dieses Punktes hat.

6. Abschnitt. Dauer und Erstreckung von Fristen

Schon seit einigen Jahren nimmt das Priiffungsverfahren, vom Zeit-
punkt des Beginnes der Priiffung an gerechnet, erheblich mehr Zeit in
Anspruch, als es sollte. Die geltende Vollzichungsverordnung hat sowohl
die Dauer als auch die Erstreckung der Fristen nicht in zweckmiBiger
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Weise geregelt und dem Amt zu wenige Mittel zur Verfiigung gestellt,
um eine Beschleunigung des Verfahrens zu sichern. Die Notwendigkeit,
zu ciner strafferen Ordnung zu gelangen, ist allseits anerkannt worden.

Art. 27 (Allgemeines )

Abs. 1: DalBl die zom Gesetz bestimmten Fristen weder durch die Voll-
ziehungsverordnung noch durch Verfiigung des Amtes erstreckt wer-
den koénnen, ist sclbstverstindlich, mul3 aber erfahrungsgemal aus-
driicklich gesagt sein, um jedc Diskussion dariiber zu verhindern.
Uberdies muB eine Erstreckung auch in einigen Fillen ausgeschlossen
sein, wo dic Frist in dieser Verordnung angesetzt wird. Es sind Fille,
wo dic zur Verfiigung stehende Frist ohne weiteres als ausreichend
erschien und jede Verzidgerungstaktik verhindert werden mull. Man
darf hier um so eher zugeknopft sein, als ja immer noch die Méglich-
keit der Wiedereinsetzung in den {ritheren Stand gemil3 Art. 47 des
Gesctzes zur Verfiigung bleibt.

Abs. 2 und 4-6: Keine Bemerkung.

Abs. 3: Auf Wunsch der Patentanwilte wird hier ein «Ferienmonat» ein-
gefiihrt, um thnen zu ermoglichen, ihr Personal wihrend der Haupt-
ferienzeit zu beurlauben. Da indessen das Amt wihrend dieser Zeit
seine Tdtigkeit nicht cinstellen kann, crheben sich hier besondere Pro-
bleme. Wiirde nach dem Vorbild von Art. 3¢ OG lediglich der Still-
stand aller Fristen wihrend der Zeit vom 15. Juli bis 15. August ange-
ordnet und vom Amt auch wihrend dieser Zeit fortwihrend Bean-
standungsverfiigungen mit Fristansetzungen versandt, so wiirde die
Verldangerung dieser Fristen abnchmen von einem Monat bis zu cinem
Tag, so daf} der Ertrag der Mafinahme nicht mehr wesentlich wire.
Wiirde das Amt dagegen alle Verfiigungen erst am 16. August ver-
senden, so wiirde eine grofe Zahl von Fristen am nidmlichen Tag zu
laufen beginnen und wieder am ndmlichen Tag ablaufen, so daf hier
eine Ubcrlastung cintreten miite. Daher wurde fiir alle Fristen, welche
im erwihnten Zeitraum beginnen oder endigen oder die ihn ein-
schlieBen, eine gleichmiBige Verlingerung um 1 Monat vorgesehen.

Diese Verlangerung kommt indessen fir Fristen, deren Dauer durch
das Gesctz festgelegt ist, nicht in Frage; denn der Lauf gesetzlicher
Fristen kann nicht durch eine Vollziehungsverordnung beeinflulit
werden. Das gilt namentlich fiir die Fristen flir diec Bezahlung von
Patentjahresgebithren und fiir Prioritatsfristen.
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Art. 28 (Beanstandungen betr. den Inhalt des Patentgesuches )

Wie bisher wird unterschieden nach der Herkunft des Gesuches aus
Furopa oder aulcrhalb von Europa. Sodann rechtfertigt es sich, nament-
lich am Anfang des Verfahrens ausreichende Fristen einzurdumen, damit
die Beanstandungen wirklich griindlich gepriift und erledigt werden
konnen. Ferner ist zu beriicksichtigen, dal3 fiir auBlereuropiische Be-
werber die Beniitzung der Luftpost der Kosten wegen nicht ohne weiteres
zumutbar ist und dafl die gewohnliche Post in einzelnen dicser Liander
mehr als 4 Wochen beansprucht. Unter diesen Umstdnden werden fiir
die Erledigung der ersten zwei Beanstandungen Fristen von 3 bzw. 5
Monaten als angemessen erachtet; diese konnen auf Antrag noch um
2 Monate erstreckt werden, aber nur einmal. Dicse Erstreckung ist
gebiihrenfrei.

Fir dic Erledigung weitercr Beanstandungen sollen dic Fristen da-
gegen hichstens 3 bzw. 5 Monate betragen; das Amt kann je nach den
Umstidnden, namentlich je nach dem vermutlichen Zeitaufwand, den die
Erledigung der Beanstandung bedingt, kiirzerc Fristen ansetzen.

Auch dicse Fristen sollen gegebenenfalls verlingert werden konnen,
aber nur cinmal und nur um 1 Monat; diese Erstreckung ist sodann
gebiihrenpflichtig.

Art. 29 ( Erledigung administrativer Beanstandungen)

Die hier vorgeselicne Regelung entspricht der in Art. 28 getroffenen,
mit der MaBgabe, dal3 die Zahl der Beanstandungen und die Dauer der
Verldngerungen cingeschrankt wurde im Hinblick darauf, daB es sich
hier um die Ordnung von Angelegenheiten handelt, weclche erheblich
cinfacher sind als die Ordnung der techinischen Unterlagen eines Patent-
gesuches.

Art. 30 ( Aktenriickgabe)
Entspricht im wesentlichen dem bisherigen Recht (Art. 31, Abs. 6;
Art. 33, Abs. 1).
Ari. 31 (Unmiglichkeit der Qustellung der amilichen Verfiigungen)

Dicse Vorschriften sind auf Grund der in der Vergangenheit gemach-
wn Erfahrungen ctwas ausfiihrlicher als das bisherige Recht (Art. 18
und 19).
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Art. 532 (Wiederherstellung von Antrigen,

die wegen Fristversdumnis zuriickgewiesen wurden)

Dicsc Bestimmung entspricht dem bisherigen Recht (Art. 32).

Im Gegensatz zu Art. 27, Abs. 5, und Art. 33 wird hier fiir die Ent-
richtung der erforderlichen Gebithren keine Nachfrist vorgesehen, weil
hier, anders als bel den in den genannten Bestimmungen behandelten
Fillen, eine Zuriickweisungsverfiigung des Amtes vorausgegangen ist, in
weclcher genau angegeben wird, was vorzukehren ist, um cine Wieder-
herstellung zu erlangen.

7. Abschnitt. Wiedereinsetzung in den fritheren Stand

Art. 33 (Form und Inhall des Gesuches)

Gemil Art. 47 des Gesetzes besteht diese Moglichkeit fiir jede Art von
Fristen; im Gegensatz zu Art. 32 mul} es sich aber um eine unverschuldete
Behinderung handeln.

Die Gebiihr wurde grundsitzlich gleich hoch (Fr. 50.--) angesetzt wie
fiir die dhnlichen Fille des Art. 32. Es erscheint jedoch als gerechtfertigt,
im Fall der Gutheiflung des Gesuches, d.h. wenn feststeht, dall der Ge-
suchsteller die Frist ohne eigenes Verschulden versiumt hat, die Halfte
der Gebiihr zuriickzuerstatten. Im Fall der Zuriickweisung des Gesuches
soll dagegen die ganze Gebihr verfallen; dieses Kostenrisiko soll eine
Bremse gegen miflbriuchliche Inanspruchnahme dieses Institutes sein.

8. Abschnitt. Gebiithren; Druckkostenbeitrag

Art. 34 (Gebithrenansdtze )

Die Zusammenfassung aller Gebihrenansidtze in einem einzigen
Artikel soll eine allfillige Revision dieser Ansitze in formeller Bezichung
erleichtern.

Zu den einzelnen Ansitzen sind nur die folgenden Bemerkungen anzu-
bringen:

lit. a (Wiederherstellung eines erloschenen Patentes): Im geltenden
Recht ist diese Gebiihr gleich hoch wie die in Betracht fallende Jahres-
gebiithr, mindestens aber Fr. 50.—; sie kann daher von Fr. 50.— bis
Fr. 160.— steigen. Diese Regelung erscheint nicht als angemessen;



denn es bestcht in Wirklichkeit kein Zusammenhang zwischen der
Schwere der Nachlissigkeit und der Héhe der in Betracht fallenden
Jahresgebtihr, so dall grundsitzlich einer einheitlichen Wiederher-
stellungsgebiihr der Vorzug zu geben ist, und zwar wird die Beibe-
haltung des bisherigen Mindestansatzes von I'r. 50.— vorgeschlagen,
der immer noch empfindlich genug ist.

lit. by d und e: Diese Ansidtze sind gegeniber dem 1. Vorentwurf herab-
gesetzt worden, da die von den zur Vernehmlassung eingeladenen Ver-
binden vorgebrachten Einwendungen als begriindet erschienen.

Art. 36 ( Dyuckkostenbeitrag )

Es erscheint als angezeigt, die Kosten des Druckes von auBerordentlich
umfangreichen Patentschriften wenigstens teilweise dem Patentbewerber
zu Uberbinden. Es wire nicht gerechtfertigt, den Staat Druckkosten
tragen zu lassen, welche nicht einmal durch die fiir das betreffende Patent
voraussichtlich eingehenden Jahresgebiihren gedeckt werden. Es sind in
ncuerer Zeit Fille zu verzeichnen gewesen, in denen die Druckkosten
mehr als Fr. 3000.— betrugen, wihrend der Gesamtbetrag aller Jahres-
gebihren fir dieses Patent nur Fr. 1360.— erreichen kann. Auch andere
Lander, zum Beispiel Frankreich und Osterreich, sehen eine Beteiligung
des Patentbewerbers an den Druckkosten vor.

Nach Art. 36 soll die Beteiligung des Patentbewerbers schon frither
einsetzen als nach Art. 65 des I. Vorentwurfes. Diese Verscharfung wurde
vorgenommen gestiitzt auf das Ergebnis einer Erhebung tiber den Um-
fang der Patentschriften, die in den Jahren 1953/54 verstfentlicht worden
sind. Es ergab sich dabei, daB 959, aller Patentschriften 1-10 Seiten
zihlien; 4%, zahlten 11-20 Seiten und nur 19, wics mehr als 20 Seiten
auf.

Auf Grund von Art. 36 und bei den heutigen Druckkosten (Fr. 20.—
pro Textseite und I'r. 11.— pro Zeichnungsblatt) werden sich zum Bei-
spiel folgende Beitragspflichten ergeben:

a) Ber 18 Seiten Text und 6 Zeichnungsseiten:

fiir 8 Seiten je die Halfte von Fr. 20— . . . . . . . Fr. 80—
fur 2 Zeichnungsseiten je die Halfte von Fr. 11.— . . Fr. 11.—
fur 4 Zeichnungsseiten je die vollen Kosten . . . . . Ir. 44—

Total . . . . . . . . . . ... ... ... . . Fr. 135.—
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b) Bet 215 Seiten Text und 32 Zeichnungsseiten:

fiir 10 Seiten je die Hilfte von Fr. 20— . . . . . . Fr. 100.—
fur 195 Seiten je die vollen Fr. 20— . . . . . . . . Fr. 3900.—
fur 32 Zeichnungsseiten jec die vollen I'r. 11.— . . . .  Fr. 352.—

Total . . . . . . . . . . ... .. ... ... Fr 4352

Die Héhe solcher Beitridge mag zwar becindrucken. Es sind jedoch aus-
nahmslos nur groBe, finanzstarke Firmen, welche Patentschriften solchen
Umfanges verfasscn; diesen darf ein solcher Beitrag zugemutet werden,
ohne dall der Vorwurf prohibitiver Belastung zu héren wire.

Art. 37 (Erfordernis voller Gebithrenzahlung)

In Art. 47 der geltenden Verordnung wird dieses Erfordernis voller
Gebiihrenzahlung nur fiir dic Wahrung der gesetzlichen Frist fiir die
Bezahlung von Patentjahresgebiithren bzw. der Wiederherstellungsfrist
aufgestellt. Im neuen Art. 37 wird es nun auf die Wahrung aller Fristen
tir die Bezahlung irgendwelcher Gebuihren ausgedehnt, da kein Grund
fiir eine unterschiedliche Behandlung crsichtlich ist.

Art. 38 (Patentjahresgebiihren: Mahnungen, Lischungsanzeigen;
Vorauszahlung )

Wie bisher wird es dem Amt zur Aufgabe gemacht, den Patentinhaber
an den Verfall von Jahresgebithren zu mahnen und ihm die Loschung des
Patentes unter Hinwecis auf die Moglichkeit der Wiederherstellung anzu-
zeigen. Das Gesetz hat jedoch die Folgen einer Fristversiumnis festgelegt,
ohne solche Mahnungen und Léschungsanzeigen vorzuschen. Infolge-
dessen treten dic gesetzlichen Folgen einer Versiumnis unter allen Um-
stinden ecin, ohne Riicksicht darauf, ob das Amt gemahnt hat oder
nicht.

Wenn in der Vollzichungsverordnung dem Amt solche Mahnungen
und Loschungsanzeigen zur Pflicht gemacht werden, so dndert das nichts
daran, daf} in erster Linie der Gebuihrenschuldner (Patentinhaber) ver-
pflichtet ist, dic Zahlungsfristen zu kennen und zu beachten. Um jeder-
mann von vornherein daran zu crinnern, wird dieser Grundsatz an die
Spitze diescs Artikels gestellt. Aus diesem Grundsatz folgt sodann auch,
daB3 weder fur den Bund noch fiir den betreffenden Beamten Schadcn-
ersatzfolgen eintreten sollen, falls einmal aus Verschen eine Mahnung
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oder Loschungsanzeige unterblieb. Diese Konsequenz hat schon das
geltende Recht gezogen (vgl. Art. 46, Abs. 2, und Art. 46bis, Abs. 1,
VVo.). Sie wird nun in Abs. 4 in ctwas abgednderter Form tibernommen,
welche deutlicher als der alte Text zum Ausdruck bringt, daf3 an sich der
Erlall von Mahnungen und Léschungsanzeigen nicht in das Belicben des
Amtes gestellt 1st.

Nur dem Patentinhaber selber bzw. scinem Vertreter sind diese An-
zeigen vom Amt zuzustellen, nicht aber Pfandgldubigern oder Lizenz-
nehmern, deren Rechte im Register eingetragen sind; denn diese Dritten
sind gegeniiber dem Amt nicht Gebiihrenschuldner. In der Praxis werden
thnen zwar Doppel der dem Patentinhaber zugestellten Anzeigen iiber-
mittelt, aber ohne Anerkennung eines Anspruches auf solche Oricntic-
rung. Wenn in Abs. 4 e¢in Schadencrsatzanspruch des Patentinhabers
verneint wird, so gilt dies a fortiori auch fiir diese Dritten.

Abs. 5 entspricht dem Art. 12, Abs. 3, des alten Patentgesetzes.

Art. 39 (Stundung )

Da das Gesetz die Stundungsméglichkeiten gegeniiber dem geltenden
Recht erheblich ausgedehnt hat und namentlich Stundungsgesuche auch
nach Erteilung des Patentes zulaB3t (Art. 47 PG), waren auch einlaflichere
Ausfithrungsbestimmungen nétig.

Art. 40 (Laufende Rechnungen fiir Gebiihrenzahlungen )

Die in Art. 46, Abs. 3 der geltenden Vollzichungsverordnung vorge-
schene Moglichkeit der «Bardeckung» fiir Patentjahresgebiihren ist
derart eng gefaBt, dafl den Bediirfmissen der Praxis damit schon lange
nicht mehr entsprochen wurde. Das Amt war daher genétigt, in groflerem
Umfang laufende Rechnungen zu créfinen, welchen nicht nur Patent-
jahresgebithren, sondern Gebihren aller Art (Wiederherstellungsge-
biithren, Fristerstreckungsgebithren, Registrierungsgebithren, Schreib-
gebithren usw.) belastet werden konnen. Diese Praxis soll mit Art. 40
sanktioniert werden.

Die weiteren Vorschriften, deren Erlaf dem Amt vorbehalten wird,
betreffen zum Beispicl die Voraussetzungen fiir die Eréffnung ciner lau-
fenden Rechnung; die Art, wie die Belastungen ausgefihrt und der Saldo
angezeigt wird, und dergleichen.
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9. Abschnitt. A'nderungen im Bestand des Patentes
Art. 41 ff. ( Teilweiser Verzicht)

Art. 41 (Form)

Diese Bestimmung cntspricht im wesentlichen der bisherigen Regelung.
In Abweichung von Art. 22 der alten Vollzichungsverordnung soll jedoch
nach Abs. 3 die Erklirung erst dann als anhéngig gelten, wenn auch die
Gebiihr einbezahlt ist. Zwar wird damit gegebenenfalls auch cine Ver-
schiebung des Anmeldungsdatums auf den Tag der Gebiithrenzahlung
bewirkt. Das schadet indessen dem Patentinhaber insofern nicht, als
keinerlet Fristen fiir die Einreichung von Verzichtserklarungen laufen.

Art. 42 (Inhalt: Beanstandungsverfahren )

Mit Riicksicht auf die in Art. 24, Abs. 1, lit. ¢, des Gesetzes neu vorge-
schene Form des teilweisen Verzichtes durch Aufnahme von Merkmalen
aus der Beschreibung in den Patentanspruch erscheint cs als notwendig,
in Abs. I die Neuordnung ausdriicklich den fiir alle Patente maf3gebenden
Art. 1, 2 und 52-55 des Gesetzes zu unterstcllen.

Art. 43 und 44 (Eintragung)
Entsprechen der bisherigen Regelung (Art. 24).

Art. 45-48 ( Errichtung neuer Patente )

Dieses Institut wurde durch Art. 25 des Gesetzes neu cingefithrt. Da
hier keine besondere Art von Patenten geschaffen werden soll, sind diesc
Antrige wie Patentgesuche zu behandeln, sowcit nicht cine Verein-
fachung durch Bezugnahme auf die Patentschrift des urspriinglichen
Patentes als angingig crscheint. Die Voraussetzungen solcher Bezug-
nahme sind in Art. 47 festgelegt.

Der Anspruch auf Errichtung solcher neuer Patente, welche das An-
meldungsdatum des urspriinglichen Patentes erhalten (vgl. Art. 25,
Abs. 2, des Gesctzes), besteht nur, wenn der Patentinhaber die 3-Monats-
Frist wahrt, welche thm vom Amt hiczu angesctzt werden muf. In dieser
Fristansctzung wird unter anderem auch auf die Notwendigkeit der
Gebiithrenzahlung gemafl Art. 45 hingewiesen werden. Infolgedessen
besteht hier keine Veranlassung, hiefiir noch cine Nachfrist wie in
Art. 27, Abs. 5, elnzuraumen.
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10. Abschnitt. A'n(lerungen im Recht auf das Patent und im Recht
am Patent

Art. 49 ( Tellweise Gutheifung einer Abireiungsklage )

In Art. 30 des Gesetzes ist dem Patentbewerber oder Patentinhaber,
gegeniiber welchem cine Abtretungsklage nur teilweise Erfolg hatte, das
Recht eingerdumt worden, fiir den nicht abgetretenen Teil neue Patent-
gesuche bzw. neue Patente errichten zu lassen, welchien wiederum das
Anmeldungsdatum des urspriinglichen Patentgesuches oder Patentes ge-
wahrt bleibt. Hiefur muBten in Art. 49 niherc Vorschriften aufgestellt
werden.

Wie im IFall des Art. 45 hat das Amt dem Patentbewerber oder Patent-
inhaber cine Frist fiir die Einreichung seiner Antrige anzusctzen. Inner-
halb dieser Frist hat er seine Antrige in der vorgeschriebenen Form ein-
zureichen mit EinschluB der dazugchorigen Gebiithren (im Fall von
Patentgesuchen die gesetzliche Anmeldungsgebiihr; im Fall von An-
tragen auf Errichtung neuer Patcnte die in Art. 34, lit. i, vorgesehene
Gebtihr). Auf diese Punkte wird die Fristansctzungsverfiigung des Amtes
hinweisen, so daBl auch hier keine Veranlassung zur Einrdumung eciner
Nachfrist besteht.

Art. 50 ( Anderungen in der Person des Patentbewerbers )
Abs. 1 entspricht dem bisherigen Recht (Art. 6, Abs. 6).

In Abs. 2 wird fiir diese Félle eine Gebtihr vorgeschrieben; die bisherige
Gebiihrenfreiheit erscheint nicht als begrindet.

Art. 51 (Anderungen im Recht am Patent; Voraussetzungen
der Eintragung )

Abs. 1 entspricht dem bisherigen Recht (Art. 21, Abs. 1).

In Abs. 2 wird niher angegeben, was als «Anderung im Recht» zu
behandeln ist.
Abs. 3 dient der Herstellung ciner klaren Registersituation; die Vor-

schrift entspricht der bisherigen Praxis.

Abs. 4 cntspricht ebenfalls der bisherigen Praxis; auch der Inhaber
einer Unterlizenz hat ecinen Anspruch auf Sicherung seiner Stcllung
gegeniiber Dritten.



98 .

Abs. 5 entspricht dem bisherigen Recht (Art. 21, Abs. 3).

Abs. 6 nimmt darauf Riicksicht, daB die Veréffentlichung, deren
Kosten mit der Gebiihr zu decken sind, fiir mchrerc gleichzeitig bean-
tragte Anderungseintrige zusammengefa3t werden kann.

Abs. 7: Es liegt im 6flentlichen Interesse, daB Andcrungen, welche auf
Gerichtsurteilen oder betreibungsrechtlichen Verfiigungen beruhen, auch
dann eingetragen und damit Dritten gegeniiber wirksam werden, wenn
die in Abs. 5 vorgesehenen Gebithren nicht bezahlt werden.

Art. 52 ( Riicksicht auf Jusatzverhiltnisse )

Nach bisherigem Recht (Art. 21, Abs. 2) werden im Fall der Uber-
tragung des Hauptpatentes dic Zusatzpatente als mitiibertragen regi-
striert, auch wenn die letzteren in der Ubertragungserkliarung nicht er-
wahnt sind. Das erscheint nicht als gerechtfertigt. Die ncue Regelung soll
nun die Beteiligten veranlassen, entweder die Ubertragungserklarung auch
auf die Zusatzpatente auszudehnen oder aber die Zusatzpatente in Haupt-
patente umzuwandeln, welche den bisherigen Eigentiimer behalten.,

Art. 53 (Voraussetzungen der Lischung von cingetragenen
beschrénkten Rechien )

Sanktionicrt die bisherige Praxis des Amtes.

Art. 54 (Anderungen in der Person des Vertreters)

Abs. I entspricht dem bisherigen Recht (Art. 21, Abs. 4).

Der in Abs. 2 bchandelte Fall war bisher (Art. 21, Abs. 5 am Schluf})
gebithrenfrei. Es ist indessen nicht ersichtlich, warum dic Verwaltung
die ihr in dicsen Fillen obliegende, unter Umstdnden schr betrachtliche
Beanspruchung unentgeltlich auf sich nehmen soll. Da jedoch nicht ohne
weiteres angenommen werden kann, dal3 der Nachfolger diese Gebiithren
auf die Klienten iiberwilzen kann, und anderscits die Verpflichtung zur
Bezahlung der vollen Gebiihr bei ciner groBlen Zahl von Patenten oder
Patentgesuchen zu ciner unbilligen Belastung des Nachfolgers werden
konnte, wird hier cin « Mengenrabatt» vorgesechen (Herabsetzung auf
209, der vollen Gebiihr).

In Abs. 3 stimmt lit. ¢ mit dem bisherigen Recht (Art. 21, Abs. 5)
Uberein; die lit. a und b entsprechen der bisherigen Praxis.
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11. Abschnitt. Register und Aktenheft

Art. 55 ( Patentgesuchsregister )

Im bisherigen Recht ist nur allgemein die Fithrung cines solchen
Registers vorgeschen (Art. 14, Abs. 1), ohne ndhere Regelung des In-
haltes und der Einsichtnahme durch Dritte. Es erscheint als angezeigt,
auch dicse beiden Punkte ctwas einldBlicher zu behandeln:

Dic Abs. I und 2 betreffen den Inhalt und geben zu keinen besonderen
Bemerkungen Anlaf.

Betreffend Abs. 3 (Auskunfterteilung) ist vorab daran zu crinnern, daf3
schon 1n der Botschaft zum Patentgesctzesentwurf (Bemerkungen zu
Art. 833 des Entwurfes, auf Scite 51) festgestellt wurde, daf3 das Patent-
gesuchsregister kein offentliches Register sein kénne und der Auskunft-
erteilung gewisse Schranken gezogen scien. In Abs. 3 werden nun diese
Schranken angegeben. Hinsichtlich der Auskunft tiber das «Prioritédts-
datum» ist noch folgendes zu sagen: Die Auskunft wird bewuBt auf das
Prioritdtsdatum beschriankt und die Angabe des Priorititslandes ausge-
schlossen, weil die letztere Angabe Dritten bereits allzu prézise Anhalts-
punkte Gber den Inhalt des Patentgesuches verschaffen wiirde. Es mul3
den Dritten geniigen, zu erfahiren, daBl eine Prioritit beansprucht wurde.
Es ist nicht notig, dal3 die Verwaltung ihnen auch noch den Weg zeigt,
auf welchem sie tiber den Inhalt des Gesuches Aufschlufl crhalten konnen;
diesen Weg mogen die Dritten selbst ausfindig machen.

Art. 56 ( Eintragung der Patente in das Register )

Die Abs. I und 2 entsprechen dem bisherigen Recht (Art. 20, Abs. 1,
und Art. 34).

Dic A4bs. 3 und 4 erweitern die Moglichkeiten ciner Verschiebung der
Patenterteilung. Nach Art. 36 VVo. durfic die Verschicbung der Ver-
offentlichung der Patentschrilt hochstens 12 Monate seit dem An-
meldungsdatum betragen, was voraussctzte, daf3 das Patent selbst noch
vor Ablaul dieses Jahres erteilt wurde. Seit Jahren ist dicse Bestimmung
dadurch gegenstandslos geworden, dafl dic Prifung der Patentgesuche
innerhalb dieser 12 Monate nicht abgeschlossen, ja in den letzten Jahren
nicht cinmal begonnen werden konnte. Anderseits 148t sich in gewissen
Fillen cin legitimes Bediirfnis nach ciner lingeren Verschiebung der
Patenterteilung nicht bestreiten. Wenn ein schweizerischer Anmelder
seine Auslandsanmeldungen erst nach Ablauf der Prioritatsfrist cinge-



reicht hat, so kann die Erteilung oder die Giiltigkeit cines Auslands-
patentes in Frage gestellt werden, wenn das Schweizerpatent schon vor
Erteilung des ausldndischen Patentes erteilt (und verdffentlicht) wurde.
Und da das Priifungsverfahren auch in zahlreichen Staaten des Auslandes
erfahrungsgemall gegenwirtig und wohl noch auf Jahre hinaus ebenso-
lang, wenn nicht noch linger als in der Schweiz dauert, wurden dic
Endtermine in den Abs. 3 und 4 entsprechend hinausgeschoben.

Es darf allerdings nicht Gibersehen werden, dall auf dicse Weise in der
Schweiz die Dritten, die zwar Kenntnis von der Anhingigkeit eines
Patentgesuches, aber nicht von dessen Inhalt haben, recht lange auf dic
Bekanntgabe der Patentschrift warten miissen, aus welcher sie erst den
Schutzumfang der Erfindung ersehen. Das 148t sich aber nicht vermeiden,
wenn man die Erfinderinteressen schiitzen will. Der Patentanmelder hat
seinerseits ein Interesse daran, die Patenterteilung nicht linger hinauszu-
schieben, als unbedingt notig, weil er ja vor der Erteilung des Patentes
keinen Schutz fiir seine Erfindung genieBt.

Art. 57 (Registerinhalt)

Entspricht dem bisherigen Recht (Art. 20), mit zwei Erganzungen, die
keiner weiteren Begriindung bediirfen (Ziff. 4 und 8).

Art. 58 (Aktenheft und Korrespondenzheft)

Die Auseinanderhaltung eines «Aktenheftes» und eines « Korrespon-
denzheftes» entspricht einer von jeher bestehenden Praxis. Es wird als
richtig erachtet, diese Praxis zu sanktionieren und sie dadurch auch nach
auBen klarzulegen.

Art. 59 ( Eansichinahme in das Aktenheft)

Abs. 1: Gemal3 Art. 61, Ziff. 1, des Gesetzes hat das Amt die Eintragung
des Patentes in das Patentregister mit den in Art. 60 des Gesetzes auf-
gefithrten Angaben zu verdéffentlichen. Zu diesen Angaben gehért
indessen die Erfindungsbeschreibung nicht; diese kann erst etwa einen
Monat spéater in der «Patentschrift» (Art. 63 des Gesetzes) veroffent-
licht werden. Da nach BGE 59 T 99 der Patentschutz schon mit der
Veroffentlichung der Patentcintragung einsetzt, rechtfertigt es sich,
Dritten schon von diesem Zeitpunkt an Einblick in das Aktenheft zu
gewidhren, damit sie sich dariiber orientieren konnen, worin die ge-
schiitzte Erfindung besteht und was sic infolgedessen zu unterlassen
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haben, wenn sie keine Patentverletzung begehen wollen. Die bisherige
Regelung (Art. 43 VVo.) gestattete ihnen diese Einsichtnahme erst
nach der Verdffentlichung der Patentschrift und lie daher Dritte
wihrend einiger Zeit im ungewissen dariiber, wessen sic sich zu ent-
halten haben.

Abs. 2 entspricht dem bisherigen Recht (Art. 43, Abs. 2).

Abs. 3 regelt die Voraussetzungen, unter welchen Abteilungsvorstinde
der Bundesverwaltung Einsicht in das Aktenheft nehmen dirfen, ab-
weichend vom bisherigen Recht insofern, als nun dafir dic Zustim-
mung des Eidgenossischen Justiz- und Polizeidepartementes erforder-
lich sein soll. Damit wird auf Art. 320, Zifl. 2, StGB und Art. 27 des
Beamtengesctzes Riicksicht genommen. Das Amt wird in solchen
Fallen die erforderliche Erméchtigung des Justiz- und Polizeideparte-
mentes einzuholen haben.

Die Herausgabe des Aktenheftes an Gerichisbehirden, welche dercn
Edition fiir dic Zwecke eines anhdngigen Zivil- oder Strafverfahrens
begchren, wird in der Verordnung wie bisher nicht ausdricklich ge-
regelt. Hieraber soll von Fall zu Fall unter Bertcksichtigung der Ge-
heimhaltungsvorschriften des Strafgesetzes und des Beamtengesetzes
und der allgemeinen Weisungen Uber dic Editions- und Zeugnispflicht
des Bundespersonals cntschieden werden. Das Amt wird die Erméchti-
gung des Justiz- und Polizeidepartementes jeweilen einzuholen haben.

Ferner wird, wic bisher, von einer Vorschrift tiber die Einsichtnahme
in das Korrespondenzheft abgesehen. Grundsitzlich bleibt dieses auch
den Personen, welche gemidfl Abs. 2 und 3 das Aktenheft vorzeitig
einschen diirfen, verschlossen, desgleichen jedermann, der gemil
Abs. 1 in das Aktenheft Einsicht nimmt. Denn sein Inhalt ist in der
groBen Mehrzahl der Fialle uncrheblich fiir die Orientierung Dritter
dariiber, was fiir eine Erfindung unter dem Patentschutz steht. In-
dessen gibt es auch hier Ausnahmen: zum Beispiel wenn die Berechti-
gung des vom Amt ancrkannten Anmeldungsdatums fiir ein abge-
trenntes Patentgesuch in Frage steht. In solchen Fillen hat das Amt
dafiir zu sorgen, daB den Dritten dabel nur der fiir diese Frage maf-
gebende Inhalt zugdnglich gemacht wird. Auch fir die Gerichte wird
die Kenntnisnahme vom Inhalt des Korrespondenzheftes nicht fiir alle
Félle notwendig sein.

Art. 60 (Patentlisten)

Fntspricht dem bisherigen Recht (Art. 35 und Art. 46bis, Abs. 2).
Weggelassen wurde die bisherige Angabe, wo die Patentlisten verdffent-
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licht werden (Schweizerisches Handelsamtsblatt) : denn es ist damit zu
rechnen, dafl das Amt nach Einfihrung der amtlichen Vorpriifung ein
eigenes Verdffentlichungsorgan schafft, in welchem dann auch diese
Patentlisten aufgenommen werden sollen, ohne dafB} zuvor die Voll-
ziehungsverordnung abgeidndert werden muB.

Art. 61 (Patentschriften)

Die Abs. I-3 entsprechen im wesentlichen dem bisherigen Recht
(Art. 37).

In Abs. 4 wird die Bestimmung des Patentschriftenpreises nicht mehr
von der Genehmigung des Justiz- und Polizeidepartementes, sondern von
der Zustimmung der Bundeskanzlei (Drucksachen- und Materialzen-
trale) abhingig gemacht, welche besser als das Justiz- und Polizeideparte-
ment die in Betracht fallenden Verhiltnisse zu beurteilen vermag.

Art. 62 ( Verschiebung der Veriffentlichung der Patentschrift)

Abs. 1 entspricht im wesentlichen dem bisherigen Recht (Art. 36,
Abs. 2).

In Abs. 2 wurde aus den oben bei Art. 56 angefithrten Griinden die
Verschiebungsgrenze auf 6 Monate scit der Patenteintragung verlegt;
ferner wurde die Vorschrift als «Soll-Vorschrift» gefalit, damit aus-
nahmsweise, wenn besondere Griinde es rechtfertigen, noch weiter-
gegangen werden kann.

DalBl der Verschiebungsantrag jederzeit widerrufen werden kann
(Art. 36, Abs. 3, der geltenden VVo.), ist selbstverstdndlich und braucht
nicht ausdriicklich gesagt zu werden.

Art. 63 (Unterlassung der Veriffentlichung der Patentschrift)

Entspricht im wesentlichen dem bisherigen Recht (Art. 38).

Neu ist in Abs. I die Gebiihrenpflicht; cs erscheint nicht als gerecht-
fertigt, daB3 die Verwaltung die mit der Priiffung des Gesuches und der
Durchfithrung verbundenen Arbeiten unentgeltlich besorgen sollte.

In Abs. 2 wird sodann noch ausdriicklich gesagt, was geschieht, wenn
die Druckkosten nicht rechtzcitig sichergestellt werden: nédmlich Ver-
offentlichung der Patentschrift bei nidchster Gelegenheit. Wird aber die
Patentschrift veroffentlicht, so wire es nicht richtig, den Patentinhaber bei
seinem Verzicht auf das Patent zu behaften, den er ja nur im Hinblick
auf die Unterlassung der Verdffentlichung erklirt hatte; dicser Verzicht
soll daher dahinfallen.



Art. 64 (Abgabe der Patentschriften an Behirden usw. )

Entspricht im wesentlichen dem bisherigen Recht (Art. 41, Abs. 1).

Art. 65 ( Patenturkunde)

Abs. I entspricht dem bisherigen Recht (Art. 37 1.£).

In Abs. 2 wird die Ausstellung von Urkundendoppeln nicht nur wie
bisher (nach Art. 43) fiir zwei ganz eng umschriebene Tatbestdnde, son-
dern allgemein «auf Gesuch» hin vorgesehen. Es besteht kein Grund fiir
eine Einschrinkung: da ja die Doppel als solche zu kennzeichnen sind,
erscheint cin MiBBbrauch ausgeschlossen.

Art. 66 ( Jahreskatalog)

Die im bisherigen Recht (Art. 48) fir jedes Jahr vorgeschriebene Ver-
offentlichung von Angaben iiber den Geschiftsgang im Vorjahr wurde
seit jeher in einem sogenannten «Jahreskatalog» zusammengefaBt. Die
genaue Umschreibung der Gegenstdnde, deren Behandlung von Interesse
sein kann, darf der Praxis iiberlassen werden; es geniigt, wenn allgemein
die Herausgabe dieses Kataloges iiber die Geschifte des Vorjahres vor-
geschrieben wird. Damit ist keineswegs ein Abbau des herkémmlichen
Inhaltes des Kataloges bcabsichtigt; dieser soll jedenfalls aul dem bis-
herigen Stand bleiben; aber bei Bedarf sollen auch weitere Gegenstinde
behandelt werden kénnen.

12. Abschnitt. Aufsicht iiber berufsmiiflige Vertreter

Art. 67 (Umfang der Aufsicht; Sanktionen )

Diese Bestimmung cntspricht inhaltlich dem bisherigen Art. 49 VVo.
und der Auslegung, welche diese letztere Vorschrift in der Praxis erhalten
hat.

Bei der Vorbereitung des neuen Gesetzes ist von einer ausdriicklichen
Gesetzesvorschrift betreffend diese Aufsicht abgesehen worden im Hin-
blick darauf, dafi die Einfihrung der amtlichen Vorprifung zweifellos
zur Schaffung eines cigentlichen Gesetzes Uber den Patentanwaltsberuf
zwingen werde. Bis dahin wird man sich noch mit der bisherigen Rege-
lung behelfen miissen und koénnen.
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13. Abschnitt. Intrafitreten und Uhergangsrechl

Art. 68 (Inkrafitreten)

Keince Bemerkungen.

Art. 69 (Ubergangsrecht: Riickerstattung von Gebiihren )

Beim Inkrafttreten des neuen Gesetzes werden zahlreiche Patent-
gesuche anhingig und gemdB3 Art. 113, Abs. 1, nach dem neuen Recht
zu behandeln sein. Fiir diese Gesuche sind geringere Anmeldungsge-
bithren entrichtet worden, als das neue Recht vorschreibt (fur Haupt-
patentgesuche eine Hinterlegungsgebiithr von Fr. 20.— nebst der ersten
Jahresgebithr von Fr. 20—, zusammen Fr. 40.—, und fir Zusatz-
patentgesuche nur die Hinterlegungsgebihr von Fr. 20.—, wihrend
nach neuem Recht sowohl fiir Haupt- wie fur Zusatzpatentgesuche eine
«Anmeldungsgebiithr» von Fr. 60.— verlangt wird). Einc Verpflichtung
der Patentbewerber zur Erginzung des Anmeldungsgebiihrenbetrages
auf die durch das neue Recht vorgeschriebenc Hohe kommt selbstver-
stindlich nicht in Frage. Infolgedessen kann aber der Patentbewerber im
Fall der Zuriickziehung oder Zuriickwcisung seines Gesuches auch nur
Anspruch auf Rickerstattung von Gebithren nach Mafigabe des alten
Rechtes haben. Wird ein solches zuriickgewiesenes Gesuch gemil3 Art. 32
wiederhergestellt, so sind lediglich diese nach altem Recht zurtick-
erhaltenen Gebihren wieder einzubezahlen.

Art. 70 ( Anmeldungsdatum bei ungeniigender Gebiihrenzahlung )

Nach Art. 56 des neuen Gesetzes gilt als Anmeldungsdatum der Zeit-
punkt, in welchem die nach Art. 49 erforderlichen Aktenstiicke einge-
reicht und die vorgeschriebene Gebuihr bezahlt sind. Wihrend hinsicht-
lich der vorgeschricbencn Aktenstiicke keine Anderung von Bedcutung
eintritt, tritt mit Bezug auf die Gebiihren eine Erhohung ein (Fr. 60.—
statt bisher Fr. 40.— bzw. |fiir Zusatzpatentgesuche] Fr. 20.—). Es ist
damit zu rechnen, dafl in den ersten Monaten der Geltung des neuen
Rechtes Patentgesuche mit den nach altem Recht vorgeschriebenen Ge-
bithren cingereicht werden, weil dic Patentbewcrber sich iiber diesc
Gebiihrenerhéhung nicht Rechenschaft gegeben haben. In diesen Fillen
wird das Amt sic sofort zur Nachzahlung der Differenz einladen. Das
Patentgesuch erhilt jedoch als Anmeldungsdatum das Datum des Tages,
an welchem auch dieser Fehlbetrag nachbezahlt ist. Dies kann aber unter
Umstdnden zur Folge haben, daf3 die Erfindung nicht mehr als neu gilt
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und ein giiltiges Patent fiir sie nicht mchr in Frage kommt. Es erscheint
als angezeigt, diese Folge wenigstens wihrend einer gewissen Ubergangs-
zeit zu vermeiden. Die in Art. 70 vorgesehenen 6 Monate sollten hiefiir
genugen.

Art. 71 (Vorauszahlung von Patentjahresgebiihren )

Nach Art. 12, Abs. 3, des [ritheren Gesetzes konnten Jahresgcebiithren
im voraus cntrichtet werden. Da das neuc Gesetz in Art. 42 vom 8.
Patentjahr an hohere Gebiihren als das frithcre vorsieht, stellt sich die
Frage, ob die Vorauszahlung von Gebiihren, die crst nach dem 1. Januar
1956 [4llig werden, ohne Nachzahlung des Unterschiedsbetrages wirksam
bleiben soll oder nicht. Dic Eidgendéssische Finanzverwaltung hilt dafiir,
daB die Entgegennahme von Vorauszahlungen unter dem selbstver-
stindlichen Vorbehalt einer Gesetzesdnderung stand. Anderseits unter-
stellt Art. 112 des neuen Gesetzes die frither ertcilten Patente grund-
sitzlich den Bestimmungen des neuen Gesetzes und macht davon nur
3 Ausnahmen, zu welchen die Jahresgebiihrenansitze nicht gehéren. Um
jeder Diskussion iiber diese Behandlung der Vorauszahlungen vorzu-
beugen, cmpfichlt es sich, die MalBgeblichkeit der neuen {erhéhten) An-
sitze auch flir diese Vorauszahlungstille ausdriicklich festzustellen.

Das Amt wird in solchen Fillen dem Patentinhaber oder seinem Ver-
treter auf das Inkrafttreten des neuen Gesetzes hin bekanntgeben, wie-
viele Jahresgebiihren, die nach dem 1. Januar 1956 verfallen, durch den
vorausbezahlten Betrag noch gedeckt sind (unter Riickzahlung von Rest-
betrdgen, die nicht mehr zur Deckung einer vollen Jahresgebiihr aus-
reichen), und e¢s diesem iiberlassen, dic weiteren Jahresgebiihren, cnt-
weder wieder im voraus oder nach Eintritt ihrer Falligkeit zu decken.

(Mitgeteilt vom Eidgenéssischen Amt fiir geistiges Eigentum.)



Zweite Notiz iiber die Arbeiten des vom Europarat

eingesetzten Expertenkomitees fiir Patentrechtsfragen

HANS MORF, BERN

Auf den Seiten 107 ff. des Jahrganges 1953 der «Schweizerischen Mit-
teilungen iiber gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht» ist ein
erster Bericht tiber die Arbeiten dieses Expertenkomitees erstattet und
gleichzeitig der Text der Antwort wiedergegeben worden, der fiir die
Schweiz auf einen vom Biiro des Expertenkomitees aufgestellten Frage-
bogen abgegeben worden war.

Seither hat dieses Komitee seine Arbeiten fortgesetzt und in seiner
letzten Session am 7. Oktober 1955 folgende Resolution gefaf3t:

«Le Comité estimc que l'unification sur quelques points du droit matéricl con-
cernant les brevets est I'une des conditions de la création d’un brevet européen,
a délivrer ou bien par un bureau curopéen, ou bien par les bureaux nationaux.

L’unification, tout au moins dans une premiére étape, devrait porter sur:

1. les conditions générales de la brevetabilit¢ (caractére industriel, nouveauté,
progres technique, effort créateur, influence des droits de brevets antérieurs et
des demandes antérieures (voir A 1-5 de Iétude comparative EXP/Brev. (53)
18 rév.);

2. la portée respective de la description et de la revendication (voir D 1 et 2 de
I’étude comparative EXP/Brev. (53) 18 rév.).

Le Comité charge le Bureau, complété par les experts de la Belgique ct de la
Sutde, de présenter sur ces points des propositions d’unification au Comité des
Experts lors de sa prochaine session. Les observateurs de ’Espagne et de la Suisse
sent conviés a collaborer a ces travaux du Bureau. »

Die Vertreter der Mitglied- und Beobachterstaaten sind ersucht wor-
den, Berichte dariiber zu erstatten, wie dic in der Resolution aufge-
fihrten Gegenstande bei ihnen durch Gesetzgebung und Praxis geordnet
sind. Auf Grund dieser Antworten sollen dann Berichterstatter, welche
fiir die einzelnen Gegenstidnde besonders bezeichnet wurden, Vorschlage
fiir eine Rechtsvereinheitlichung ausarbeiten. Mit der Abfassung solcher
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Vorschlige betreffend die Wechselbezichungen zwischen Patentan-
spruch und Beschreibung ist Herr Bundesrichter Dr. P. Bolla beauf-
tragt worden.

Im nachstehenden wird der Bericht wiedergegeben, der fiir die
Schweiz (in franzésischer Ubersetzung) eingereicht worden ist. Es war
nicht zu vermeiden, daf3 diese Darstellung zum Teil Wicderholungen des
Berichtes von 1953 bringt.

Bericht iiber die in der Schweiz bestehende Regelung
hinsichtlich der vom Expertenkomitee des Europarates
hiefiir bezeichneten Gegenstinde

In der Schweiz ist am 1. Januar 1956 das neue Patentgesetz vom
25. Juni 1954 in Kraft getreten. Weder das Amt fiir geistiges Eigentum
(Patentamt) noch die ordentlichen Gerichte hatten in der kurzen Zeit,
die seither vergangen ist, Gelegenheit, in Auslegung des Gesetzes grund-
satzliche Entscheidungen zu fillen. Da jedoch das neue Gesetz in den
meisten der hier in Betracht fallenden Punkte mit dem alten iiberein-
stimmt oder nur redaktionell abweicht, kann die Auslegung des alten
Gesetzes auch unter der Herrschaft des neuen Gesetzes wegleitend
bleiben. In den wenigen Fillen, wo es sich anders verhalt, wird dies aus-
driicklich festgestellt werden.

Wo im folgenden nichts anderes gesagt wird, beziehen sich die ange-
fithrten Artikelzahlen auf das Bundesgesetz vom 25. Juni 1954. Die Ab-
kiirzung BGE bedeutet «Entscheidungen des Schweizerischen Bundes-
gerichtes».

1. Gewerblich anwendbare Erfindung
a) Malgebend ist Are. 1, Abs. /-
«Fir neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. »

b) Als «Erfindung» ist nach stindiger Praxis des Amtes und der Ge-
richte anzusehen cine schopferische Idee, deren Verwirklichung einen
technischen Erfolg mit technischen Mitteln herbeifithrt (BGE 72 1
231).

Eine blofe Entdeckung ist keine Erfindung im Sinne des Gesetzes,
sondern Kenntnisnahme von etwas, das schon vorher vorhanden, aber
noch nicht bekannt war.
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Ebensowenig ist eine Erfindung dic wisscnschaftliche Erkenntnis,
welche sich nur an den menschlichen Geist wendet und sich nicht in
einer direkt anwendbarcn Anweisung filir ein technisches Handeln
ausdriickt.

Keine Erfindungen sind Unterrichtsmethoden, Versicherungs-
systeme, Buchhaltungssysteme und dergleichen, denn sic arbeiten
nicht auf dem Gebict der Technik. Dagegen werden fiir ihre prak-
tische Anwendung allenfalls Hilfsmittel (Anschauungsmaterial, Kar-
teikarten oder Karteikasten und dergleichen) benétigt, welche Gegen-
stand von Erfindungen scin kénnen.

Insoweit als auf dem Gebiet der Landwirtschaft und des Gartenbaucs
durch willkiirliche Beeinflussung physiologischer Vorgange cin be-
stimmter Vorgang mit ciniger Sicherheit wiederholt werden kann,
lassen sich solche MaBnahmen auch dem Begriff der Technik ein-
ordnen und daher als «gewerblich anwendbar» ansehen. Wiederholt
sind daher Patente erteilt worden fiir landwirtschaftliche Kulturver-
fahren der genannten Art. Dagegen wurde die Patentierung eines
Verfahrens fiir die Ziichtung einer neuen Zierpflanze abgelehnt, weil
der Beweis nicht erbracht werden konnte, daf3 eine Wiederholung des
Verfahrens mit einiger Sicherheit zum gleichen Ergebnis fithrt (BGE
97 177).

Keine Erfindung im Sinne des Gesetzes liegt vor im Fall eines Ver-
fahrens zur Behandlung des kranken menschlichen Koérpers; denn
diese Idee wendect sich nicht an den Techniker, sondern an den Arzt,
dessen Titigkeit kein Gewerbe im Sinne des Gesetzes ist. Gegenstand
patentierbarcr Erfindungen kénnen dagegen medizinische Apparate,
Prothesen, chirurgische Instrumente usw. scin; denn diese Ideen
wenden sich nicht an den Arzt, sondern an den Techniker.

Die Behandlung des menschlichen Kérpers nicht zu Heilzwecken,
sondern zur Befriedigung von Kultur- und Luxusbediirfnissen (Haar-
und Nagelpflege und dhnliches) kann Gegenstand patcntierbarer
Erfindungen scin; denn hier sind keine sozialethischen Gesichtspunkte
malgebend wie im Fall der Heilverfahren (BGE 72 1 369).

«Gewerblich anwendbar» will nicht «rentabel» heilen; auf den
wirtschaftlichen Nutzen kommt in diesem Zusammenhang nichts an.
Dic Erfindung ist gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand ge-
eignet ist, entweder in einem Gewerbebetrieb hergestellt oder in einem
solchen Betrieb technisch angcwendet zu werden.
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Der Begrift des « Gewerbebetriebes» kann weit gespannt werden,
so dal3 auch dic Téatigkeit des Coiffeurs (zum Beispiel bei der Her-
stellung von Daucrwellen) darunter féllt (BGE 72 1 369).

Ob cine Erfindung ins Gebiet der «Technik» gehort, kann und muB3
auch in den IMdllen, welche nicht der amtichen Vorpriifung (auf Neu-
heit, technischen Fortschritt und Erfindungshéhe) unterstchen, vom
Amt gepriift werden; gehort sic nicht dazu, so muf3 das Patent ver-
weigert werden. Das gleiche gilt, wenn dic «Erfindung» zwar zum
Gebiet der Technik gehort, aber mit den Naturgesetzen nicht ver-
cinbar ist (perpctuum mobile); vgl. BGE 72 T 371.

2. Neuheit

MaBgebend ist Art. 7 mit folgendem Wortlaut:

«! Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht vor der Patentanmecldung

a) im Inland derart offenkundig geworden ist, dafl der Fachmann sie danach
ausfithren kann, oder

b) durch veréffentlichte Schrift- oder Bildwerke derart dargelegt worden ist, daf3
der Fachmann sie danach ausfithren kann.
2 Vorbehalten blciben die Bestimmungen tber die Anmeldungs- und Aus-

stellungsprioritit. »

Die Neubheit ist kein Wesensmerkmal der Erfindung, sondern Vor-
aussetzung ihrer Patentierbarkeit. Wenn jemand sich mit Erfolg um
dic Losung eines technischen Problems bemiiht, ohne zu wissen, daf3
bereits eine Losung versffentlicht ist, so hat er gleichwohl eine «Er-
findung » gemacht; aber sie ist nicht mehr neu. Fiir die Patentierbar-
keit ist nicht die subjektive Leistung, sondern die objektive Forderung
der Technik maBgebend, und dicse wird durch die erste verdffentlichte

Losung bestimmt.

Das Gesetz definiert die Neuheit in Art. 7 in der Weise, daB3 die Tat-
bestinde, welche die Neuheit zerstéren, abschliefend aufgefithrt werden.
Andere Tatbestiande kommen nicht in Frage; d.h. wenn keiner dieser
im Gesetz genannten Tatbestinde nachgewiesen wird, so gilt die
Erfindung wnwiderlegbar als neu.

Anderseits gilt, sobald einer dieser Tatbestinde nachgewiesen ist,
die Neuhcit unwiderlegbar als zerstort; auch dann, wenn die Verdifent-
lichung vom Erfinder selbst ausging oder wenn die Offenkundigkeit
auf Mitteilungen des Erfinders zuriickgcht.
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d) Mafgebender eitpunkt: Das Datum der Patentanmeldung, allenfalls
ein Priorititsdatum, das auf einer fritheren Anmeldung oder einer
fritheren Ausstellung des Erfindungsgegenstandes beruht.

e} Offenkundigkenit:

1. Sie muB in der Schweiz geschehen sein.

2. Sie liegt vor, wenn cine Anzahl von Angehorigen der gleichen

Branche Kenntnis hatten von der Erfindung in einer Weise, daf3 sie
dieselbe ausfiithren konnten. Es ist nicht nétig, daf3 die Erfindung
von dritter Seite schon tatsachlich ausgefiihrt wurde; es gentigt, daf3
sie in ihrem Wesen bekannt war. Anderseits geniigt die blof3 theo-
retische Moglichkeit, da3 Dritte sie zur Kenntnis nehmen konnten,
noch nicht; es mulB3 mit Wahrscheinlichkeit angenommen werden
kénnen, dal3 Dritte von dieser Mdoglichkeit tatsdchlich Gebrauch
gemacht haben: BGE 60 II 471.

Diese Wahrscheinlichkeit liegt nicht vor, wenn der dritte Fach-
mann den im {reicn Handel erworbenen Gegenstand der Erfindung
hiétte zerstéren missen, um das Wesen der Erfindung zu erfahren;
wohl aber dann, wenn dazu nur einc Zerlegung, ohne Zerstérung,

erforderlich war (BGE 58 11 285; 68 11 396).

Gleichgultig ist es, wenn der dritte Fachmann die Kenntnis durch
Vertrauensbruch einer zur Geheimhaltung verpflichteten Person
erlangte (BGE 60 II 470). Dagegen wird die Neuhcit nicht zer-
stort, solange der Kreis der zur Geheimhaltung verpflichteten Per-
sonen nicht iberschritten wird.

£y Veroffentlichte Schrift- oder Bildwerke:

1.

Unerheblich ist der Ort der Verdflentlichung. Im Gegensatz zur
Offenkundigkeit kommen auch Veréftentlichungen in Frage, die im
Ausland vorgenommen wurden, ohne dafl Wiedergabeexemplare in
die Schweiz gelangten (nach dem fritheren Gesctz fielen nur Wie-
dergabeexemplare in Betracht, dic in die Schweiz gclangten).

. Die Art der Wiedergabetechnik ist unerheblich: Buchdruck, Photo-

kopic, Maschinenschrift usw. AuBler Betracht fillt der bloe miind-
liche Vortrag, selbst wenn cr zum Beispiel auf eincer Schallplatte auf-
genommen wurde. Dagegen kann im letzteren Fall mittels der
Schallplatte Offenkundigkeit bewirkt werden.

. Erforderlich ist, daB3 solche Wiedergabcexemplare einer unbestimm-

ten Personenzahl zugidnglich gemacht wurden. Ist dies geschchen,
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so spielt keine Rolle, ob die einzclnen Exemplare in 6ffentliche
Bibliothcken oder nur in die Hinde Privater gelangt sind.

4. Das Gesetz macht auch keinen Unterschied nach Alter oder Sprache
der Veroffentlichung.

3. Technischer Fortschritt

a) Der Umstand, daf3 cine Erfindung neu ist, entscheidet noch nicht fiir
die Patentierbarkeit. Das Neue mul3 noch von einer gewissen Bedeu-
tung sein, namlich einen technischen Fortschritt bringen.

b) Beurteilungsgrundlage ist der «Stand der Technik» am Tag der
Patentanmeldung (eventucll Priorititsdatum). Der Stand der Technik
wird ersichtlich aus den am maBgebenden Tag vorhandcnen Ver-
dffentlichungen aller Art. Mit diesem Stand der Technik muf} die in
der Patentschrift beschriebene Erfindung verglichen werden.

c) Wie grof der Fortschritt sein muB3, 148t sich nicht ein fir allemal fest-
legen. Man wird dabei zu beriicksichtigen haben, dafl das neue Ge-
setz nach dem Willen aller bei der Ausarbeitung beteiligten Instanzen
den Patentschutz nicht nur «bedcutenden» Erfindungen gewéhren
will. Man wird daher nicht verlangen diirfen, dafl der Fortschritt sehr
groB3 sei. Aber er wird immerhin deutlich erkennbar sein miissen. Auf
Gebieten, wo die technische Entwicklung weit fortgeschritten ist,
kann auch schon cin bescheidener Fortschritt als wesentlich erscheinen

(BGE 74 II 141).

d) Von Bedeutung kénnen verschiedenc Arten von Fortschritt sein: neue
Erzeugnisse oder neue Stoffe; Verbesserung der angestrebten Wirkung
bekannter Erzeugnisse oder Verfahren; Verbilligung des Herstellungs-
verfahrens; Verbesserung des Herstellungsprozesses (Unfallverhiitung,
Betriebshygiene) ; auch Erzielung ciner asthetisch befriedigenderen Ge-
stalt des Erzcugnisses kann in Betracht fallen (BGE 74 11 133, Erw. 3).

4. Schipferische ldee oder Frfindungshihe

Die schweizerische Praxis ist scit jcher davon ausgegangen, daf3 der
technische Fortschritt fiir sich allein noch nicht geniigt, um dic Erfindung
patentwiirdig zu machen. Jeder Fachmann bemiiht sich um Verbesserun-
gen und Neucrungen. Es wire nicht gercchtfertigt, cin Verwertungs-
monopol schon fiir das einzurdumen, was jedem Fachmann einfallen
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kann. Nur das soll patentiert werden kénnen, was sich aus der Masse der
Durchschnittsleistungen heraushebt und nur durch eine besondere
schopferische Idec crreicht werden konnte. Wo ist jedoch die Grenze zu
zichen? Die Antwort fillt verschieden aus, je nachdem man vom Aus-
bildungsstand eines « Durchschnitts»-Fachmannes ausgeht oder aber von
demjenigen cines «gut ausgebildeten» Fachmannes; denn der letztere
ist in der Lage, aus dem «Stand der Technik» mchr herauszulesen als der
Durchschnittsfachmann, so daB fiir ihn Uberlegungen noch als nahe-
liegend erscheinen, die beim Durchschnittsfachmann bereits Ausdruck
einer schopferischen Idee waren. Da bel der Gesetzesrevision der Stand-
punkt maf3gebend war, daf3 nicht blofl bedcutende Erfindungen Patent-
schutz erlangen koénnen sollen, wird auf das Koénnen eines Durchschnitts-
Jachmannes abzustellen scin bei der Beurteilung der Erfindungshéhe.

Verneint wurde das Vorhandensein der erforderlichen Erfindungshohe
zum Beispiel, wenn die Erfindung in einer MaBnahme bestand, welche
zum gewoOhnlichen Rustzeug jedes Konstrukteurs gehort (BGE 27 11
604: Umkehrung dcr Rethenfolge der cinzelnen Phasen eines Prozesses;
34 II 55: Anderung von GroBenverhéltnissen).

Bejaht wurde sie zum Beispiel: Wenn das Problem auf einem Weg
geldst wurde, den die Fachwelt seit Jahren infolge von Vorurteilen ab-
lehnte, die sich als unbegriindet erwicsen (BGE 69 IT 187 und 199).

5. Einflufl des Vorhandenseins dlterer Patente oder Patentgesuche

Hier ist die Regelung verschieden, je nachdem das Patent mit oder
ohnc Vorpriifung ertcilt wird:

a) Patenterteilung ohne Vorpriifung:

Es wird nicht untersucht, ob fiir die gleiche Erfindung schon ein
Patent erteilt oder cin Patentgesuch anhingig ist oder nicht; das
Patent wird ohne Riicksicht hierauf crteilt. Der dritte Patentinhaber
hat indessen dic Moglichkeit, dieses Patent durch den Richter als
nichtig erklaren zu lassen, wenn er beweist, dafl «{ir die Erfindung
auf Grund einer [ritheren oder priorititsialtercn Anmeldung cin
gliltiges Patent erteilt worden ist» (Art. 26, Abs. 1, Ziff. 5). Diesc
Nichtigkeitsklage kann dagegen nicht auf eine bloBe iltere Patent-
anmeldung gestiitzt werden; crst wenn auf diese Anmeldung ein
Patent tatsichlich erteilt wurde, kann geklagt werden.
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Wenn jedoch das Patent, welches auf Grund der dlteren oder
priorititsidltecren Anmeldung erteilt wurde, aus irgendeinem Grund
nichtig sein sollte, so kann es nicht noch die Nichtigkeit eines spiteren
fiir die gleiche Erfindung erteilten Patentes begriinden. War es aber
nicht nichtig, so steht es der Giltigkeit des jingeren Patentes auch
dann entgegen, wenn es schon vor der Erteilung des jiingeren Patentes
aus irgendeinem Grund (Verzicht des Inhabers oder Nichtbezahlung
einer verfallenen Jahresgebiihr) wieder erloschen ist (vgl. Botschaft zu
Art. 26 des Gesetzesentwurfes).

Patenterteilung tm Verfahren mit Vorprifung:

Hier sind maBgebend die Are. 96, Abs. 1 und 2, und Arz. 701, Abs. 1
und 2:

Art. 96:

«* Das Patentgesuch wird durch die Prifungsstelle gepriift.

2 Findet die Priifungsstelle, daB3 die Erfindung nach den Artikeln 1, 2 und 7
nicht patentierbar ist, oder dal3 dem Patentbewerber gemal3 Artikel 3, Absatz 3,
kein Recht auf das Patent zusteht, so teilt sie dies dem Patentbewerber unter
Angabe der Griinde mit und setzt ihm eine Frist an, innert welcher cr sich dazu
dullern kann.»

Art. 101:

«! Innert drei Monaten seit der Bekanntmachung kann jedermann gegen
die Erteilung des Patentes Einspruch erheben.

2 Der Einspruch kann nur auf die Behauptung gestiitzt werden, dafl die
Erfindung nach Artikel 1, 2 und 7 nicht patentierbar sei oder dal dem Patent-
bewerber gemil3 Artikel 3, Absatz 3, kein Recht auf das Patent zustehe.»

Nach Art. 3, Abs. 3, steht das Recht auf das Patent «dem zu, der
sich auf die frithere oder priorititsdltere Anmeldung berufen kann».

Wenn der Prifungsstelle oder der Patentabteilung — aus eigenem
Wissen oder infolge eines Einspruches des fritheren Anmelders — be-
kannt ist, daf fiir die nimliche Erfindung bereits cin Patentgesuch
besteht, so wird die Priifung des jiingeren Gesuches ausgesetzt, bis das
altere Gesuch entweder zur Erteilung eines Patentes gefithrt hat oder
zurlickgewiesen oder zuriickgezogen worden ist (Botschaft zu Art. 67
des Gesetzesentwurfes, der dem Art. 96 des Gesetzes entspricht).

Wurde das Patent erteilt, weil der Priifungsstelle das Vorhanden-
sein der dltercn Anmeldung nicht bekannt war und 1hr auch nicht auf
dem Weg eines Einspruches zur Kenntnis gelangte, so besteht immer
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noch dic Méglichkeit der Nichtigkeitsklage auf Grund von Art. 26,
Abs. 1, ZifT. 5 (wie im Fall der Patenterteilung ohne Vorpriifung).

6. Wechselbeziehung zwischen Beschreibung und Patentanspruch
Mafgebend sind die folgenden Vorschriften des Gesetzes:
Art. 51:

«! Fur jedes Patent hat der Patentbewerber einen Patentanspruch aufzu-
stellen, in welchem er dic Erfindung definicrt.

* Dicser Patentanspruch ist maBgebend fiir den sachlichen Geltungsbereich
des Patentes.»

Art. 50:

«! In der Beschreibung ist die Erfindung so darzulegen, daf3 der Fachmann
sic danach ausfithren kann.

? Die Beschreibung kann zur Auslegung des Patentanspruches und der Unter-
anspriiche herangezogen werden.»

Art. 26, Ziff. 3 und 4:

«* Das Patent ist durch den Richter auf Klage hin nichtig zu erkldren:

3. wenn die Erfindung durch die Patentschrift nicht so dargelegt ist, da3 der
I'achmann sie danach ausfiihren kann;

4. wenn der Patentanspruch sclbst unter Beiziehung der Beschreibung keine
klare Definition der Erfindung gibt;

Aus diesen Vorschriften ergibt sich, dall dem Patentanspruch eine tiber-
ragende Bedeutung zukommt und dic Beschreibung eine Rolle nur im
Rahmen des Patentanspruches spielt.

Weil der Patentanspruch fiir den sachlichen Geltungsbereich des
Patentes als maligebend erklart wurde, mul} bei Priffung der Neuheit,
des technischen Fortschrittes und der schépferischen Idee von ihm und
nur von ihm ausgegangen werdern.

Mit dieser Regelung will der Gesctzgeber eine moglichst grolle
Rechtssicherheit gewihrleisten. Dritte, insbesondere dic Gewecerbe-
genossen des Patentinhabers, sollen sich ohne Schwierigkeiten dariiber
orientieren kénnen, was geschiitzt und was noch frei ist. Dieses Ziel
wirde nur in ungeniigendem Mal erreicht, wenn die Dritten selber
aus einer oft sehr ausfithrlichen Beschreibung heraussuchen miiliten,
worin nun das Wesen der unter Schutz stchenden Erfindung liegt.



¢) Dic Beschretbung ihrerseits mufl so ausfithrlich gehalten werden, daf3
sie jeden durchschnittlich gebildeten Fachmann instand setzt, die im
Patentanspruch definierte Erfindung auszufiihren. Wenn es daran
fehlt, d.h. wenn der Patentanspruch auch unter Beriicksichtigung der
Beschreibung keine Klarheit tiber das Wesen der Erfindung bringt
oder ihre Ausfithrung durch einen Fachmann nicht erméglicht, so
kann das Patent vom Richter als nichtig erklart werden.

Alles jedoch, was in der Beschreibung ausgefiihrt wird und mit dem
Inhalt des Patentanspruches im Widcrspruch steht oder nicht an einc
bestimmte (unklare oder mehrdeutige) Aussage des Patentanspruches
ankntipft, fallt dabei auBer Betracht; das ist die Folge der Vorschrift,
daf} die Beschreibung nur zur Auslegung des Patentanspruches dicnen
kann (vgl. BGE 70 II 236, Erw. 3).



Die Markenlizenz im schweizerischen Recht

ALOIS TROLLER, LUZERN

I

Die Fabrik- und Handelsmarken sind, sobald sie Verkehrsgeltung
erlangt haben, besonders wertvolle Unternehmensbestandteile. Sie er-
wecken beim Publikum allein durch ihre Symbolkraft die Vorstellung
einer besonderen Warenart. Diese Vorstellung kann durch die eigene
Erfahrung des Kaufers, durch die Empfehlung von Freunden oder
Bekannten oder durch Reklame hervorgerufen sein. Die Marke ersetzt
die Empfehlung und Beschreibung der Ware; sie macht das personliche
Vertrauensverhiltnis zum Hersteller oder Lieferanten entbehrlich; sie
geniigt als Verbindung zwischen dem Kiufer und der Ware; sie ver-
anlaBt unmittelbar den Kiufer, die von ihr symbolisierte Ware zu wihlen.

Fiir das Bekanntmachen von Marken werden bedeutende Summen
aufgewendet. Jahrliche Reklameausgaben von mehr als Fr. 100 000.—
fiir eine Marke sind durchaus nichts Seltenes.

Solange der Besitzer der Marke in der Lage ist, ihre wettbewerbliche
Kraft voll auszuniitzen, denkt er nicht daran, den Gebrauch mit andern
zu teilen. Wenn er aber inne wird, daB er, ohne seinen eigenen Umsatz
zu schmilern, die Marke Dritten gegen ein entsprechendes Entgelt zur
Beniitzung tberlassen konnte, dann wiinscht er, auch aus diesem Teil
des Unternehmens den groftmoglichen Gewinn zu ziehen, so wie er
die andern immateriellen und materiellen Werte nicht brachliegen 148t.
Oft steht noch nicht die Einnahme aus dem Gebrauch der Marke im
Vordergrund. Ihre Verwendung kann mit der Beniitzung einer Erfin-
dung oder eines technischen Geheimnisses cng verbunden sein. Die
Marke wird in diesen Féllen durch die Qualititen des Produktes hervor-
gehoben; hernach aber iibernimmt sie immer mehr die Werbefunktion
und stiitzt schlieBlich, wenn das Patent erloschen oder das Geheimnis
bekannt geworden ist, allein dic marktmaBige Vorzugsstellung. Lizenz-
vertrage iiber die Verwendung von Erfindungen oder Fabrikations-
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gehcimnissen sind daher oft mit Markenlizenzvertragen verbunden.
Hiaufig hat der Markeninhaber jedoch auch dic Moglichkeit, Vertridge
abzuschlicBen, deren Mittelpunkt die Beniitzung der Marke bildet.
Ob derartige Vertrige zuldssig sind und ob sie dic Markenrechte nicht
gefahrden, dariiber ist hier zu sprechen. Der Verkauf der Rechte an der
Marke wird nicht behandelt.

II.

Der vom Berechtigten vertraglich zugestandene Gebrauch einer
Marke wird in Parallcle zur Vereinbarung iber die Beniitzung einer
Erfindung als Lizenz bezcichnet. Der Kern des Lizenzvertrages besteht
darin, daf3 der Triger des Exklusivrechtes sich gegeniiber dem Lizenz-
nchmer verpflichtet, von seinem Verbotsrecht keincn Gebrauch zu
machen, thm also die Bentlitzung dcs Immaterialgutes zu gestatten?!. Bevor
wir uns mit der Markenlizenz beschiftigen, ist sie gegen andere, scheinbar
dhnliche Verhiltnissc abzugrenzen.

]. Die Markenlizenz ist vom konzernmafligen Mitgebrauch zu unter-
scheiden. Die Konzernfirmen benutzen nicht die Marke eines der
Konzernmitglieder und auch nicht eine gemeinsame Marke, sondern
ein jeder einzelnen Firma zustehendes, von den Marken der andern Kon-
zernfirmen unabhingiges Warenzeichen. MSchG Art. 6 sagt zwar, daf3
wirtschaftlich eng miteinander verbundene Produzenten, Industrielle
oder Handeltreibende fiir Erzeugnisse oder Waren, die nicht ginzlich
voneinander abweichen, die nimliche Marke hinterlegen diirfen, sofern
weder das Publikum getduscht noch sonstwie das offentliche Interesse
verletzt werden kénne. Damit ist aber nicht eine im gemeinsamen Besitz
befindliche Marke, sondern das formal gleiche Zeichen (Wort oder Bild)
gemeint. Die von einem Unternehmen verwendete und eingetragene
Marke ist ein besonderes immatericlles Gut, das nicht identisch ist mit
dem gleichen Wort oder Zeichen, das andere fiir dieselben Waren be-
niitzen. Diese fir sich abgeschlossene Markt hat ihr eigenes Schicksal;
der Berechtigte muf3 sie gebrauchen, wenn er nicht die Rechte an ihr

! Blum, Nachtrigliche Nichtigkeit des Patents im Patentlizenzvertrag (nach Schwei-
zer Recht), Auslands- und Internationaler Teil von Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht, 1955, S. 202 f.; '

Matter, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik- und Han-
delsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen Auszeich-
nungen, Zirich 1939, S. 161 f.;

Troller, Internationalc Lizenzvertrige, Auslands- und Internationaler Teil von
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 1952, S. 1101, 114 f.



verlieren soll; er kann — Lizenzvertrage vorbchalten — die Beniitzung
nicht andern iiberlassen. MSchG Art. 6°* duldet nun das Entstchen von
mehreren gleichen Marken und setzt damit fiir Konzernmitglieder
MSchG Art. 6, Al. 1 auBer Kraft. («Die zur Hinterlegung gelangende
Marke muf} sich durch wesentliche Merkmale von denjenigen Marken
unterscheiden, deren Eintragung schon stattgefunden hat.»)

Das Bundesgericht hat allerdings darauf hingewiesen, da3 Art. 6"
mehr besage und nicht nur Al 1 von Art. 6 aufhebe. Der Bundesrat
habe nidmlich vorgeschlagen, die in Art. 6°° aufgenommene Bestimmung
Art. 6 als letztes Alinea hinzuzufiigen. Die Bundesversammlung habe es
jedoch vorgezogen, davon eine eigene Bestimmung zu machen, um damit
zu unterstreichen, daf3 die Konzernmarken noch unter anderen Gesichts-
punkten als nur dem der Eintragung Bedeutung haben. Der national-
ritliche Referent habe in Betracht gezogen, dall ein neueres Konzern-
mitglied sich gegeniiber einem Dritten auf den #dlteren Gebrauch der
Marke durch ein anderes Konzernmitglied berufe und daf3 eine Konzern-
firma gegentiber dem Verletzer des Markenrechts denjenigen Schaden
geltend mache, der dem ganzen Konzern zugefiigt worden sei. Der
Gesetzgeber anerkenne damit, daB die Verbundenheit, die zwischen
Mitgliedern derselben Gruppe bestehe, in Markensachen Wirkungen
hervorbringe, die stricto jure nur durch die Existenz einer juristischen
Einheit gerechtfertigt wiaren?. Matter fithrt ebenfalls aus, die Anerken-
nung wirtschaftlich eng verbundener Inhaber gehe ohne Ricksicht auf
die Rechtsform vom Begriff des wirtschaftlichen Unternehmens aus. Die
zusammengeschlossenen Betriebe bilden wirtschaftlich eine Einheit.
Innerhalb dieses wirtschaftlichen Verbandes soll jedes zugehorige Unter-
nehmen die Marke frei verwenden koénnen, ohne dalB3 das Geschift zu
ibertragen sei. Jeder, der dic Marke eintragen lieB, kéonne sich also nicht
nur auf seinen eigenen Gebrauch, sondern auch auf den dltesten Ge-
brauch innerhalb des wirtschaftlichen Verbandes berufen. Wollte man
anders entscheiden, so wirde mit der Ancrkennung der verbundenen
Zeichen nur ein fragwiirdiges Ergebnis crzielt. Hingegen konne jeder
Einzelbetrieb im VerletzungsprozeB3 nur seinen cigenen Schaden und
nicht denjenigen des ganzen Konzerns geltend machen®. Ahnlich duBert
sich David *.

Es ist aber sehr ungewiB3, ob diese Auslegung von MSchG Art. 6
zuldssig ist. Das Bundesgericht stiitztc seine Ansicht auf das stenographi-

2 BGE 75 I S. 352.

3 Matter, a. a. O. S. 123.
% David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, Basel 1940, S. 141.
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sche Bulletin. Matter und David lehnen jedoch den vom national-
ritlichen Referenten gezogenen Schlufl ab, dafl ein Konzernmitglied den
dem ganzen Konzern zugefiigten Schaden klageweise geltend machen
kénne. Wenn dic Autoritit seiner Darlegung darin bestritten wird, so
geht es nicht wohl an, seine anderen Ansichten als verbindliche Meinung
des Gesetzgebers zu betrachten. Man wird eher annehmen missen, daf3
der bundesritliche Entwurf das gesetzgeberisch erstrebte Ziel klar zum
Ausdruck brachte, dafl hingegen die Bundesversammlung diese kompli-
zierten Rechtsverhiltnisse nicht so vollig zu durchdringen vermochte
und daher iiber die Tragweite der neuen Bestimmungen auch keine
klare Vorstellung hatte. Wir haben uns daher an den Wortlaut des
Art. 6" zu halten und diirfen ihn nicht im Sinne einer Quasiverbands-
marke umdeuten. Die Kollektivmarke ist in Art. 7°° enthalten. Sie ist
mit der Konzernmarke des Art. 6°° in keiner Weise verbunden. Fiir die
Konzernmarke besteht, auch wenn man sie als ein selbstdndiges und
vollig unabhingiges Warcnzeichen eines jeden Konzernmitgliedes be-
handelt, cin dringendes Bediirfnis. Der Gebrauch desselben Zeichens
durch mehrere eng verbundene Firmen stirkt die Verkehrsgeltung der
Marke und gibt ihr eine vermchrte Werbekraft. Das Hauptgewicht liegt
daher nicht einmal auf dem Eintrag, sondern darauf, dal3 der gleich-
zeitige Gebrauch die Individualisierungsfihigkeit der Marke nicht zer-
stort; dieses Ziel wurde durch PVUe Art. 5, G, 3 angestrebt. Andere
Mitgliedstaaten der Pariser Union haben es dabei bewenden lassen und
den Eintrag durch die verschicdenen Konzernfirmen nicht als zuldssig
erklirt.

Die Konzernbindung kann schr verschieden gestaltet sein. Sehr oft
148t sie keineswegs eine wirtschaftliche Einheit, sondern nur eine Inter-
essengemeinschaft entstehen, die das Schicksal der einzelnen Firmen
nicht eng verflicht. Bei einer derartigen Situation kann man nicht von
einer wirtschaftlichen Unternehmenseinheit sprechen, die lediglich formal
in verschiedene Firmen aufgespalten sei. Wenn wir die einzelnen Kon-
zernmitglieder als rechtlich und wirtschaftlich sclbstindige Firmen zu
betrachten haben, dann ist es nicht erklirlich, wie ohne ausdriickliche
gesetzliche Vorschrift die Handlungen der cinen als diejenigen der
andern gelten kdonnten. Ein derartiger Einbruch in dic allgemeinen
Grundsidtze der Stellvertretung darf nicht aus einer gesctzlichen Bestim-
mung abgeleitet werden, die auch wortlich genommen durchaus sinn-
voll und nitzlich ist.

> BGL 61 11, S.61; 75 1, S. 349.
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Solange der Konzern besteht, wird stets diejenige Firma, der dic
Gebrauchsprioritit zukommt, eine Verletzungsklage einreichen, sofern
die Prioritdt der andern Konzernmitglieder gegentiber dem Verletzer
zweifelhaft ist. Dic Anerkennung des Gebrauches cines andern Konzern-
mitgliedes hat nur dann Bedeutung, wenn diejenige Firma, die den
fritheren Gebrauch oder Eintrag der Marke nachzuweisen vermochte,
ithr Recht infolge Nichtgebrauches der Marke verwirkt hat. Es wiire aber
doch merkwiirdig, wenn eine andcre Konzernfirma, die erst nachher
den Gebrauch aufnahm, jedoch noch bevor das Recht der ersten Firma
untergegangen war, an deren Gebrauch ankniiplen und deren Prioritédt
beanspruchen konnte. Die Konzernfirmen sind aul diese ausdehnende
Auslegung von Art. 6" gar nicht angewiesen. Sie kénnen das Marken-
recht zusammen mit dem cntsprechenden Teil ihres Unternchmens
Ubertragen oder cinc Lizenz gewdhren, wenn sie die Marke nicht mehr
selber beniitzen wollen. Wenn ein anderes Konzernmitglied die Marke
erst beniitzt, nachdem die Rechte der Erstbentitzerin wegen Nichtge-
brauches schon erloschen sind, dann kann das zweite Unternehmen ohne-
hin nicht sich auf den fritheren Gebrauch der andern Firma berufen.

Wie die Gerichte entscheiden werden, wenn der Ausgang des Prozesses
davon abhingt, ob das eine Konzernmitglied sich auf den Gebrauch
der gleichen Marke durch eine andere Konzernfirma stiitzen kann, ob
dics auch dann zulissig ist, wenn dic Erstgebraucherin die Marke gar
nicht eintragen licB, das ist wohl nicht mit Sicherheit vorauszusagen.
BGE 75 I, S. 352 diirfte, weil dort dicses Problem nicht den Ausschlag
gab und nur nebenbei behandelt wurde, nicht als feste Grundlage
dienen. Jedenfalls werden Unternehmen vorsichtig sein und von den
Moglichkeiten der Markentibertragung oder Lizenzgewdhrung zusitzlich
Gebrauch machen.

9. Die Markenlizenz ist weiterhin auch gegen die teilweise Uber-
tragung des Markenrechts abzugrenzen. Der Lizenzgeber tibertragt sein
Markenrecht weder teilweise noch fiir eine bestimmte Zeit. Der Lizenz-
nehmer ist in keiner Weise Rechtsnachfolger des Markenberechtigten.
Er erwirkt von diesem nur den abgeleiteten Besitz an der Marke, niemals
aber ein Teilrecht an derselben. So wenig wie der Micter Miteigentiimer
des Mietobjektes wird, erlangt der Lizenznehmer cinen Anteil am Aus-
schlieBlichkeitsrecht des Lizenzgebers.

Das Bundesgericht hat daher meines Erachtens zu Unrecht in frithercn
Urteilen die Erteilung der Lizenz als beschrinkte Rechtsiibertragung
bezeichnet. Es sprach dabei auch von der Lizenz am Markenrecht,
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wiahrenddem doch die Lizenz, das heilt dic durch den Verzicht auf das
Geltendmachen des Verbotsrechtes indirekt erteilte Gebrauchserlaubnis,
die Marke selber betrifft; an ihrer Bentitzung und nicht am Gebrauch
des Markenrechts ist dem Lizenznehmer gelegen.

In cinem ncueren Urteil hat das Bundesgericht in bezug auf cinen
Vertrag festgestellt, er charakterisierc sich iibrigens nicht als die Uber-
tragung eincr Marke, sondern als Lizenzgewédhrung, die zuldssig sci,
wenn das Publikum tiber dic Herkunft der Ware nicht getauscht werdeS.
Darf aus diesem cinzigen Satz herausgelesen werden, das Gericht habe
die fritheren Hinwcise auf die mit der Lizenzgewidhrung verbundene
teilweisc Ubertragung des Rechts korrigiert? Fine derartige Bedcutung
kommt dicser Stelle kaum zu. Immerhin darfsic als selbstidndige Aussage
iber die Voraussetzung der Markenlizenz gelten. Dafl dabei MSchG
Art. 11, aufden in BGE 61 I, S5.61, und 75 I, S. 349, Bedacht genommen
wurde, nicht mchr erwihnt ist, kann bedcutungsvoll scin?. Art. 11
gestattet die Ubertragung der Marke nur zusammen mit dem Geschéfts-
betrieb, dessen Erzeugnissen sic zur Unterscheidung dient. Wiirde man
die Markenlizenz als Ubertragungsart behandecln, so wiren dic Regeln
von MSchG Art. 11 zu befolgen. Zum mindestcn mii3te stcts mit der
Lizenz der Teil des Unternehmens tibertragen werden, der fiir die Her-
stellung der Markenartikel entscheidend ist. Ob es gentigen wiirde, wenn
der Lizenznchmer ein Mitbenutzungsrecht an diesen Unternehmens-
teilen erhilt, ist eher zweifclhaft. Verneint man das, so ist nur die aus-
schlieBliche Lizenz, aber nicht dic cinfache moglich, weil dicse die Mit-
bentitzung der die Herstellung des Markenartikels bestimmenden Unter-
nehmensteils notwendig macht?®.

Doch kann man all diese Probleme auf die Scite legen, weil die
Markenlizenz nicht eine Ubertragung des Markenrechts, auch nicht
eine Teiliibertragung bewirkt.

$ BGE 79 11, S. 221.

7 Schon in BGE 72 11, S. 426, wurde Art. 11 im Zusammenhang mit der Marken-
lizenz nicht ein besonderes Gewicht gegeben. Das Bundesgericht stellte dort nur fest,
dic Beklagte behauptete sclber nicht, dicse Regel stehe der Lizenzgewihrung entgegen,
das Bundesgericht habe dic Zuldssigkeit der Markenlizenz bejaht, sofern nicht dic
Gefahr einer Tauschung des Publikums iiber dic Herkunft der vom Lizenznehmer mit
der Marke des Lizenzgcbers versehenen Ware bestehe.

8 Matter, a.a.O. S. 161 legt dar, wenn man unter der Markenlizenz dic Einrdumung
cines positiven Rechtes an der Marke verstehe, so sci ihre Giiltigkeit wegen der Vor-
schrift von MSchG Art. 11 zu verncinen. Dagegen sci die Lizenz anzuerkennen, wenn
in ihr lediglich dic vereinbarte Duldung des Gebrauches durch cinen Dritten erblickt
werde, cinVerzicht des Markeninhabers auf Geltendmachung seiner Untersagungsrechte.
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3. Ncben den Vorschriften iiber die Konzernmarke (Art. 6°°) und
die Markeniibertragung (Art. 11) finden wir im MSchG keine Regeln,
die auch nur daran denken lieBen, sie als wenigstens indirekte Mcinungs-
duflerung des Gesetzgebers zur Markenlizenz zu deuten. Thre Problenic
sind also nach den allgemeinen Grundsdtzen des Markenrechts anzu-
fassen und zu l6sen. Sie sind, wie sich gleich weisen wird, verschieden-
artig, und sie kénnen daher nicht nur mit der Frage nach der Zulissigkeit
der Markenlizenz umfaf3t werden. Bevor wir uns mit ihnen beschéftigen,
ist noch cine stets wieder hervorgeholte, meines Erachtens aber ganz
verfchlte Unterscheidung zu erwdhnen: Die dingliche und die nur
obligatorische Lizenz.

Matter lehnt dic dingliche Markenlizenz ab? Auch die deutsche
Literatur und Rechtsprechung ist iiberwiegend dieser Meinung; nur
Reimer setzt sich fiir die dingliche Markenlizenz ein!®. Reimer ist darin
recht zu geben, dafl ebensogut eine dingliche Warenzeichenlizenz an-
erkannt werden kann wie eine dingliche Patentlizenz. Der Irrtum rithrt
meines Erachtens daher, daf3 weder die eine noch die andere als dinglich
zu gelten hat, solange das Gesetz ihr diese Wirkung nicht ausdriicklich
zuteilt. Nur dann, wenn der Lizenznehmer ein exklusives Gebrauchsrecht
an der Erfindung oder der Marke hitte, das er gegen alle Dritte ver-
teidigen konnte, dann wire er an diesen Immaterialgiitern dinglich
berechtigt. Ein Vertrag allein vermag nie Wirkungen gegen Dritte her-
vorzubringen, wenn das Gesctz ihm diese nicht ausdriicklich verleiht.
In bezug auf Lizenzvertrige ist das weder in Deutschland noch in der
Schweiz geschehen. Deshalb ist der Hinweis auf die dhnliche Lage bei
Dienstbarkeiten nicht angebracht. Der Servitutsberechtigte hat ein durch
das Gesetz anerkanntes gegen alle wirkendes beschrinktes Recht an der
Sache, das er verteidigen kann, auch wenn der Eigentiimer sein Eigentum
aufgibt. Das Recht des Lizenznehmers betriflt hingegen nicht unmittelbar
die Erfindung oder das Warenzeichen. Der Lizenznehmer hat nur eine
aus der besonderen Rechtslage des Rechtstrigers abgeleitete faktische
Exklusivitit. Sobald der Inhaber des Patentes oder der Marke auf sein
Recht verzichtet, entgcht dem Lizenznchmer zwar nicht die Moglich-
keit, das Immaterialgut zu beniitzen, er verlicrt aber die im Schatten des
Exklusivrechts bestandene tatsichliche ausschlieBliche Nutzung. Der
Unterschied zwischen der ausschlieBlichen und der einfachen Lizenz
besteht also nicht darin, dafl der Lizenznehmer bei der ersteren ein ding-

9 Maiter, S. 162.
10 Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 3. A., Kéln-Berlin, 1953, S. 346 fI.
und dort angegebene Judikatur und Literatur.
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liches, bei der zweiten hingegen nur ein obligatorisches Recht hat.
Wenn der Lizenzgeber sich verpflichtet, nicht nur den Gebrauch der
Marke durch den Lizenznehmer zu dulden, sondern iiberdies deren
Verwendung Dritten nicht zu gestatten und das Warenzeichen auch
selber nicht zu benutzen, dann verleiht er eine ausschlieBliche Lizenz;
wenn cr aber nur auf das Geltendmachen des Verbotsrechtes verzichtet
und im {Ubrigen die eigene Markenbeniitzung und diejenige Dritter
nicht beschrankt, wird nur eine einfache Lizenz begriindet.

Jede Art der Markenlizenz ruft also Rechtsbeziehungen nur zwischen
dem Lizenzgeber und dem lizenznehmer hervor. Das Lizenzverhiltnis
kann Dritte auch angehen; doch sind sie nie gegeniiber dem Lizenz-
nehmer zum Nichtgebrauch verpflichtet. Die Verteidigung des Im-
materialgutes steht nur dem Rechtstrager selber zu!2.

Nach dieser Klarstellung kdonnen wir nun dic wichtigen Aspekte der
Markenlizenz betrachten.

III.

1. Das Bundesgericht hat in den zuvor zitierten Entscheiden stets von
der Zuldssigkeit der Markenlizenz gesprochen?s.

Was bedeutet in diesem Zusammenhang die Irage nach der Zu-
lassigkeit?

Der Kern des Lizenzvertrages ist die Verpflichtung des Lizenzgebers,
dem Lizenznehmer die Benutzung der Marke nicht zu untersagen.
Daneben kann er sich auch verpflichten, die Marke selber nicht zu
gebrauchen und die Verwendung Dritten nicht zu gestatten.

Diese vertraglichen Bindungen kann sich der Inhaber einer Marke
aus irgendeinem Rechtsgrund auferlegen. Weder das Markenschutz-
gesetz noch andere gesetzliche Bestimmungen oder allgemeine Rechts-

1 Troller, Internationale Lizenvertriage, S. 111 fI.

12 Offen bleibt das Problem, ob die Klagelegitimation des Generallizenznehmers
gegen Patentverlctzungen in Deutschland gewohnheitsrechtlich anzuerkennen ist und
ob daraus fir das Markenrecht dieselbe Rechtslage abgeleitet werden kann; fiir das
schweizerische Recht ist festzustellen, daB3 die Literatur, unter dem EinfluB des deut-
schen, dic Klagelcgitimation des exklusiven Patentlizenznehmers bejaht, dal3 aber
nur cin Gerichtsentscheid sich dariiber ausspricht, so dafl von Gewohnheitsrecht noch
keine Rede sein kann (Troller, Internationale Lizenzvertrige, S. 112 fI.). Anders
verhilt es sich in denjenigen Staaten, deren Gesetze unter bestimmten Voraussetzungen
dem Lizenznehmer dic Klagebefugnis zugestehen, so zum Beispiel das niederlandische
Patentgesetz und das englische Patent- und Markengesetz (letzteres fiir den registered
user).

13 BGE 79 11, S. 221; 72 1L, S. 426; 61 IL, S. 62.



prinzipicn stchen ihnen entgegen. Zu beachten ist jedoch OR Art. 20.
Wenn der Vertrag abgeschlossen wird, um cinen rechtswidrigen Erfolg
herbeizufthren, ist cr nichtig. Diese Sachlage ist dann gegcben, wenn
der Gebrauch der Marke durch den Lizenznehmer das Publikum tiuscht,
so zum Beispicl wenn der Lizenznehmer unter der Marke cine anderc
Qualitit liefert, als diejenige es ist, die die Kdufer auf Grund der ihnen
bckannten Marke erwarten, oder wenn die Kidufer meinen, die Ware
stamme aus dem Betriecb des Lizenzgebers.

In diesen I'dllen werden unrichtige Vorstellungen dber die Leistungen
des Lizenznehmers und seine Produkte erweckt. Der Vertrag bewirkt also,
dal3 der Lizenznchmer unlautcren Wetthewerb begeht; er ist nichtig.

Wenn hingegen der Lizenzgeber beim Abschlu3 des Lizenzvertrages
nicht mit tduschenden Handlungen des Lizenzgebers rechnen mubBte,
dann ist der Vertrag giiltig, obgleich der Lizenznehmer nachtriglich
die Marke miBlbraucht. In derartigen Féllen ist nicht der Lizenzvertrag,
das heiB3t der Verzicht des Lizenzgebers auf das Geltendmachen des
Verbotsrechtes unzulissig, sondern lediglich die besondere Art der
Markenverwendung durch den Lizenznehmer rechtswidrig.

2. Es ist anzunehmen, dafl das Bundesgericht, wenn es von der Zu-
lassigkeit der Markenlizenz sprach, nicht so sehr an die Gultigkeit des
Vertrages dachte, sondern an die markenrechtlichen Wirkungen. Es
beantwortete damit die Frage, ob der Gebrauch der Marke durch den
Lizenznehmer dem Lizenzgeber anzurechnen sei. Dics ist fiir die Marken-
lizenz nach schweizerischem Recht das Hauptproblem. Der Lizenzgeber
mul} die GewiBheit haben, daf3 cr dic Benutzung der Marke dem Lizenz-
nehmer tiberlassen kann, ohne dafl er sein Recht wegen Nichtgebrauches
{MschG Art. 9) verwirkt.

Das Bundesgericht hat in zwei Fillen entschieden, dal3 der Lizenz-
nehmer dem Lizenzgeber nicht die cigene Benutzung der Marke cnt-
gegenhalten kann, weil cr sie in dessen Namen verwendet. Das gelte
cbenso fiir Unterlizenznehmer. Auch priifte das Bundesgericht nicht,
ob der Lizenzgeber dic Marke in der Schweiz iiberhaupt zuerst benutzte,
weil in jedem Fall ihm die Verwendung durch den Lizenznehmer anzu-
rechnen sei. Dcr Lizenzgeber muB3 also nicht etwa zuerst dic Marke
selber gebraucht und erst hernach dic ILizenz erteilt haben; er kann
von Anfang an siec mit markenrechtlicher Wirkung fiir sich durch den
Lizenznehmer beniitzen lassen. Darauf, ob der Abnehmer das Zeichen
dem Lizenznchmer oder dem Lizenzgeber zurechne, komme es nicht an.
Es sei in der Tat unumginglich notwendig, fiir dic Beurteilung der
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markenrechtlichen Befugnisse der Beteiligten, selbst wo sie unter sich
nicht in einem dirckten Vertragsverhdltnis stchen, die verschiedenen
vertraglichen Bezichungen mit heranzuziechen4.

Das Bundesgericht hat sich nicht ausdriicklich dazu geduflert, ob der
Lizenzgeber auch gegeniiber Dritten sich auf den Gebrauch der Marke
durch den Lizenznehmer berufen kann. Doch ist das unbedenklich zu
bejahen; indem das Gericht den Markeninhaber gegentiber dem Lizenz-
nehmer mit der Klage aus Markenrecht durchdringen liel, hat es
generell den Bestand seines Markenrechts bejaht.

Im praktischen Ergebnis durchaus befriedigend, in der juristischen
Konstruktion aber etwas unklar ist die wichtige Feststellung des Bundes-
gerichts, daB der Lizenznehmer die Marke nicht nur im Namen und in
Vertretung des Markeninhabers gebrauchen, dafl er sich im Gegenteil
cinem Dritten gegeniiber auch auf seine eigene Beniitzung berufen kénne.
Wenn also der Markeninhaber die Marke nicht mehr aufrechterhalten
will, kann demgemiB der Lizenznehmer den Lizenzgebrauch als Grund-
lage fiir sein eigenes Recht anrufen. Der Gebrauch der Marke hat somit
eine doppelte Funktion: die aktuelle rechtswahrende fiir den Lizenzgeber
und die virtuelle, rechtserwerbende fiir den Lizenznehmer. Es ist zu

14 BGE 72 11, S. 426 ff.; 61 11, S. 61 fI.

Das Bundesgericht befaB3tc sich mit der Kritik Matters an BGE 61 II, S.62. Er
vertrat die Ansicht (a.a.O. S. 49), es komme darauf an, wem der Abnehmer die Marke
zurechne, diese Rechtslage kénne nicht durch einc interne Vereinbarung verschoben
werden. Das Bundesgericht sagte unter anderem dazu: « Mit dem in Frage stehenden
Entscheid sollte aber lediglich gesagt werden, dal der Lizenznehmer dem Marken-
inhaber den fritheren, auf den internen Abmachungen beruhenden Gebrauch nicht
entgegenhalten kénne. Dagegen sollte keineswegs der aligemeine Grundsatz aufgestellt
werden, daB der Lizenznehmer die Marke nur im Namen und in Vertretung des
Markeninhabers gebrauchen und sich einem Dritten gegeniiber auf diesen Gebrauch
nicht berufen konne. Hiegegen allein richtet sich aber offenbar die Kritik Matters.»

Die Ausfithrungen AMatiers geben meines Erachtens fiir dicse Auslegung keinen An-
haltspunkt. Matter beschiftigt sich nicht mit dem méoglichen Rechtscrwerb durch den
Lizenznehmer, sondern ganz allgemein mit dem Grundsaiz der Anrechnung des
Gebrauches infolge einer internen Vereinbarung: «Da unser Recht der gegeniiber der
Offentlichkeit zum Ausdruck gebrachten Aneignung einer Marke grundlegende Bedeu-
tung beimift, kann die Rechtslage nicht durch eine interne Vereinbarung verschoben
werden (unrichtig BGE 61 I1, 61 f.; die Zulissigkeit von Markenlizenzen 148t sich ochne
Annahme cines besondern Gebrauchswillens dartun).»

Die Markenlizenz wire zwar nicht ausgeschlossen, wenn Matters These anerkannt
wiirde. Doch miiBte stets dafiir gesorgt sein, daB das Publikum den stcllvertretenden
Gebrauch crkennt, weil ja nach Matter seine Meinung entscheidet: Darauf ist im
Zusammenhang mit der Frage nach der Tduschung der Abnehmer zuriickzukommen.
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hoffen, daB3 das Bundesgericht an dieser sachlich zutreffenden Losung
festhilt und sie nicht etwa wegen theoretischen Bedenken fallen 1483t.

3. Die Zulissigkeit der Markenlizenz wurde vom Bundesgericht von
der Bedingung abhingig gemacht, da3 das Publikum tiber die Herkunft
der Ware nicht getduscht werde'®. Es verwies auf frithere Urteile. Doch
hatte es in dem Entscheid, der zum erstenmal die Markenlizenz ausdriick-
lich anerkannte, den Grundsatz etwas verschieden umschrieben: «Diesc
Tauschungsgefahr wiirde ohne Zweifel bestehen bei einer vom Geschifts-
betrieb des Markeninhabers vollig losgelosten Lizenz, weshalb eine solche
Ubertragung unzulissig wire. Anders verhilt es sich dagegen, wenn die
Lizenz einem Geschilft erteilt wird, das mit demjenigen des Lizenzgebers
in enger wirtschaftlicher Beziehung steht, und insbesondcre, wenn dabei
die vom Lizenznchmer vertriebene Warc mit derjenigen des Lizenzgebers
identisch ist. In einem solchen Falle liuft das Publikum keine Gefahr,
durch die Marke zum Kauf ciner andern Ware veranla3t zu werden,
als cs sich darunter vorstellt, so dal auch kein Grund vorliegt, der
Lizenz die Ancrkennung zu versagen.»

Die Tauschung iiber die Herkunft der Ware und die Tauschung iiber
die vorgestellte Qualitdt betrifft nicht die gleichen Vorstellungsinhalte.
Die Herkunft hangt vom Hersteller oder Lieferanten ab, die Qualitit
von der Herstellungsart oder der Auswahl. Wenn der Abnehmer durch
den Lizenzgebrauch tber die Herkunft nicht getiuscht werden soll,
mul} er erkennen koénnen, dall die Ware vom Lizenznehmer und nicht
vom Markeninhaber geliefert wird. Wenn er hingegen iiber die vor-
gestellte Qualitit nicht irregefithrt werden darf, ist dafiir Sorge zu tragen,
daB der Lizenznehmer die Ware in gleicher Art herstellt, wie der Lizenz-
geber das getan hatte. Wir miissen annehmen, daf3 das Bundesgericht
dieses Prinzip festhalten wollte, obgleich c¢s von der Téduschung iiber
die Herkunft sprach; andernfalls hitte es in BGE 72 11, S. 426 nicht auf
BGE 61 11, S.61, und 58 11, S. 180 (wo die Ubertragung umstritten war),
verwiescn.

Diese Auslegung wird dadurch gestiitzt, da3 in BGE 61 II, S. 61,
und 72 I1, S. 426, also in beiden Fillen, in denen das Gericht das Problem
eingehend behandelte, dic Markenlizenz mit der Gebrauchsiberlassung
von Fabrikationsrezepten verbunden war. Ebenso betraf BGE 58 II,
S. 180, die Ubertragung der Marke mit der Uberlassung des Fabrikations-
verfahrens. Auch in dem Holdingmarkenentscheid (BGE 75 I, S. 340 I.)
hat das Bundesgericht der Beniitzung des gleichen Rezeptes durch dic

5 BGE 79 II, S. 221; 72 11, S. 426.
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Tochtergesellschaften und die Kontrolle der Produkte durch die Ver-
waltungsholding die entscheidende Bedeutung zugesprochen.

Damit stimmt auch der stellvertretende Gebrauch des Lizenznehmers
iiberein. Weil die Marke dieselbe Ware symbolisiert, die der Lizenzgeber
liefert, kann die Bentitzung der Marke durch den Lizenznehmer als sein
Gebrauch gelten.

DermalBien kommen wir zum Schlul}, daB3 die Téduschung des Publi-
kums zu verneinen ist, wenn die Qualitat der Produkte, die der Lizenz-
geber und der Lizenznehmer unter derselben Marke verkaufen, in den
entschcidenden Eigenschaften gleich ist. Der Lizenzgeber muB3 also auf
irgendeine Weisc die Qualititsiibcreinstimmung sichern und aufrecht-
erhalten®®.

Wie zuvor anhand der bundesgerichtlichen Praxis dargetan wurde,
ist es nicht erforderlich, da3 der Lizenzgeber die Marke selber auf dem
schweizerischen Markte benutzte, bevor der Lizenznchmer sie verwen-
dete. Hingegen mul3 er in der Lage sein, die Herstellung der Ware so
zu beeinflussen, dafl die Produkte den Charakter seines Unternehmens
und nicht denjenigen des Betriebes des Lizenznehmers tragen. Der
Lizenzgeber muf} zwar nicht selber Waren herstellen, er muf3 aber neben
der Marke Kenntnisse besitzen, durch die er die Herstellung eines be-
sonderen Produktes bewirkt!?,

Damit gelangen wir zur undeutlichen Grenze der Markenlizenz. Wann
vermag der Lizenzgeber die Warenherstellung noch zu beeinflussen? Wie
ist es mit Waren zu halten, deren Herstellung allgemein bekannt und
deren Qualitdt auch sonst kaum von derjenigen gleichartiger Erzeugnisse
abzuheben ist, deren Ruf der Tradition des Unternehmens und nicht
ihrer Eigenart zuzuschreiben ist? Darf unter solchen Voraussetzungen
die Markenlizenz nicht crteilt werden? Und wenn man die Lizenz an
das Vorhandenscin ciner besonderen Herstellungsmethode kniipft, was

1% Dazu hernach Anm. 17 und 20.

17 Rétiger, Die gemeinsame Verwendung des Warenzeichens durch mehrere Benutzer,
GRUR 1955, S. 567, vertritt diesclbe Ansicht fiir Deutschland, wobei er die Kontrolle
der Qualitdt als das Entscheidende betrachtet: «Die Gefahr einer Tduschung ist
ausgeschlossen, wenn der Warenzcicheninhaber die Garantic dafiir ibernechmen kann,
daB dic Qualitit der Ware, die der Lizcnznehmer unter der Marke anbictet, tatsichlich
mit der Qualitat scincs cigenen Erzcugnisses iibereinstimmt. Das Entscheidende bel
der Lizenzerteilung ist die Qualitdtskontrolle.» Rittger emphehlt mit Recht, dall die
Qualititskontrolle im Vertrag ausdriicklich vorgesehen ist, um so Icicht den Nachweis
fiir die Zulassigkeit der Lizenz crbringen zu kénnen. Die Kontrolle ist ja auch in dem
englischen Institut des registered uscr, das die Lizenz vertritt, verlangt, desgleichen
in Art. 45 der U-S Lanham-Act 1946 betreffcnd related companies.
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i1st dann zu sagen, wenn diese Methode mit der Zeit Allgemeingut wird,
so daB der Lizenzgeber die Fabrikation nicht mehr entscheidend zu
beeinflussen vermag?

Derartige Unterscheidungen wiirden zu immer neuen Subtilititen
fithren und die Markenlizenz zu einem Rechtsgeschift machen, dessen
Risiken nie zum voraus einzuschitzen wircn.

Man wird sich daher ganz bieder an die Forderung des Bundes-
gerichts halten, daBB die Qualitdt der vom Lizenznehmer hergestellten
Ware derjenigen des Lizenzgebers ebenbiirtig sein muB3. Verbessert der
Lizenzgeber sein Produkt, so muBl3 auch der Lizenznehmer ihm folgen
koénnen. Hingegen wird nicht zu verlangen sein, daf3 der Lizenznehmer
den Weg nach unten mitgeht. Uberdies kann man ihm nicht verwehren,
seine Produkte selber zu verbessern.

Ratlos 146t uns die Qualitidtsvergleichung, wenn der Lizenzgeber nur
Vorschriften iiber dic Herstellung der Ware besitzt, aber selber nicht
fabriziert. Dann hat das Publikum keine Vorstellung iiber die Ware,
in der es getauscht werden konnte. Oder es kann geschehen, daf3 der
Lizenzgeber die besondere Qualitdt, fiir die er dic Rezepte in dic
Schweiz gibt, in seiner Fabrik nicht beniitzt.

So bleibt am Schlufl nur noch das Erfordernis, dafl der Lizenzgeber
den Lizenznehmer in der Fabrikation durch irgendwelche Ratschldge
unterstiitzt und deren Befolgung tiberwacht und, daff dann, wenn ersterer
die Produkte ebenfalls erzeugt, letzterer mindestens fiir seine Erzeugnissc
deren Qualitédt erreichen mufl. Verlangte man mehr, so wiirde doch dic
Kontrolle dieser Voraussetzungen nicht moglich sein; wie soll ein Dritter
iiber diese und zwischen den Vertragspartncrn gepflogenen Bezichungen
Bescheid wissen! Lediglich der Lizenznehmer kénnte in Versuchung
geraten, sich mit solchen Ausfliichten von der Lizenz zu befreien, um
die Marke zu annektieren; doch wiirde ihm die Einrede des Handelns
gegen Treu und Glauben entgcgengehalten.

Nachdem die Markenlizenz anerkannt ist, soll sie nur dort als un-
zuldssig abgelehnt werden, wo die Kéufer infolge des Lizenzgebrauches
itber die Warenqualitdt getduscht werden, das heif3t, wenn sie diese Warc
im Vertrauen auf die Marke kaufen, jedoch hernach feststellen, daf3 sic
infolge der Benutzung durch den Lizenzgeber cine bessere Qualitat
erwarten durften, als sie erhalten haben.

Weil nur die Warenqualitit und nicht der Name des Herstellers
(Lizenzgebers oder Lizenznehmers) zdhlt, braucht das Lizenzverhiltnis
auf der Ware nicht angegeben zu sein. Es ist zum Beispiel auf die Usance
in der Zigarettenfabrikation zu verweisen; gewisse Sorten werden in der
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Schweiz hergestellt und unter der Marke und dem Namen des ausldndi-
schen Lizenzgebers vertrieben, wobei die schweizerische Fabrikation
nur durch den Vermerk «Extension Suisse» ganz diskret angedeutet ist.
Dennoch ist es vorsichtiger, den Hersteller zu nennen und das Lizenz-
verhiltnis durch einen Hinweis auf der Ware bekanntzugeben. Die
wenigen auf dic Uberlassung von Rezepten bezogencn Urteile geben
keine Garantie, daf3 die Gerichte das Markenlizenzrecht méglichst zu-
gunsten der Parteien gestalten und nicht im Schutz des Publikums wieder
tiberaus eifrig werden.

Die hier entwickelten Grundsitze, die sich aus der bundesgerichtlichen
Praxis folgerichtig ergeben, fithren dazu, auch dic Holdingmarke im
Rahmen der Markenlizenz zu sechen. Die Muttergesellschaft stellt den
Tochterunternchmen ihre Verfahren und Marken zur Verfiigung und
iiberwacht die Kontrolle der Qualitidt!®. All diese Voraussetzungen ent-
sprechcn dem Lizenzverhiltnis, bei dem das Bundesgericht ja auch nicht
den vorherigen Gebrauch der Marke durch den Lizenzgeber im Inland
verlangt; was er im Ausland tut, ist im Zusammenhang mit dem Ge-
brauch nicht zu beachten.

Der Vorschlag, den die AIPPI am Pariser Kongrel3 machte, und der
die Holdingmarke einschlieBt, umfaf3t vor allem die Markenlizenz?.

4. Die Frage, ob der Mitgebrauch der Marke durch den Lizenzgeber
auf dem schweizerischen Gebiet zuldssig ist, ob also nicht nur eine aus-
schlieBliche, sondern auch die einfache Lizenz anerkannt wird, hatte das
Bundesgericht in den Lizenzurteilen nicht zu beantworten. Hingegen
hat es im Holdingmarken-Entscheid ausgefiihrt, die Gefahr, daf} das
Publikum getduscht werde, sei geringer als zum Beispiel im Gabafall
(BGE 58 11, S. 180}, weil die Holdinggesellschaft selber nicht fabriziere,

18 Ebenso Ritiger, a.a.O. S. 565, 569.

1 «Lorsqu’il existe entre le titulaire de la marque et des personnes physiques ou
morales juridiquement distinctes des relations ou conventions telles qu’elles assurent
un controle effectif, par le titulaire, de emploi par celles-ci de la marque, cette derniére
pourra étre employée par les ditcs personnes.

Dans ce cas, cet emploi sera considéré commec fait par le titulaire lui-méme. Ce titu-
laire pourra étre une personne sans exploitation propre.

Chacun des pays réglera sclon sa loi nationale les conditions propres a empécher
que l'usage de la marque puisse induire le public en erreur.»

Ritiger (a.a.0. S. 569) fiihrt dazu aus, dal man dieser Fassung vorbchaltlos zu-
stimmen kann, wenn sie die Qualititskontrolle und nicht die Kontrolle dcs Marken-
gebrauches im allgemeinen vorschreibt, so zum Beispicl der Werbung. Threm Sinne
nach kann sich diese Regel nur auf die Qualitidtskontrolle beziehen.
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so dafl nicht Waren auf den Markt gebracht werden, dic von rechtlich
verschiedencn Unternechmen stammen 20,

Damit ist dargetan, dafl der Mitgebrauch der Marke durch mchrere
unabhingige Unternehmen nicht als unzuldssig zu gelten hat, dafl aber
besondere Sorgfalt auf die gleichartige Qualitit zu verwenden ist. Die
Ablehnung des Mitgebrauches wire nicht zu verstechen, nachdem er
fiir die Konzernmarke durch das Gesetz zugclassen ist. Das Bundesgericht
hat die lizenzvertragliche Bindung als «enge wirtschaftliche Verkniip-
fung» bezcichnet, weil die Lizenzgeberin das Fabrikationsrezept iiber-
lief}, die Herstcllung uberwachte, und die Lizenznehmerin verpflichtet
war, bei Auflésung des Vertrages die Fabrikation und den Vertrieb ein-
zustellen®. Die Qualitdtsgarantie ist bei einem derartigen Verhiltnis
sogar eher gewihrleistet als bei der Konzernmarke, wenn die nahe Ver-
bindung mehr kaufméannisch-organisatorischer als technischer Art ist.

Beim Mitgebrauch ist der Hinweis auf das Lizenzverh#ltnis besonders
wichtig, damit dic Kauferschaft sich nicht daran gewohnt, diec Marke
ihrer Ansicht nach unabhingigen Firmen zuzurechnen und siec derart
nicht mehr als das Symbol einer bestimmten Warenqualitit, sondern
als Sachbezeichnung zu betrachten 22

5. Zu iberlegen bleibt noch, welche Folgen eine unzulissige Marken-
lizenz fir die Rechtsstellung des Markeninhabers und des Lizenz-
nehmers hat.

Der Vertrag ist nichtig. Hat der Lizenznehmer aus dem Gebrauch der
Marke Vorteile gezogen, so sind die Grundsitze tber die Nichtigkeit
voun Lizenzvertrigen anzuwenden. Der Lizenznehmer hat Lizenz-
gebiihren so lange zu bezahlen, als die Unzulissigkeit der Lizenz-
beniitzung noch nicht ernstlich in Betracht zu zichen war?2,

Der Markeninhaber kann, weil der Vertrag keinc Wirksamkeit hat,
dem Lizenznehmer dic weitere Bentitzung untersagen?*.

20 BGE 75 1, S. 349: «Un tel contrat de licence souléve d’autant moins d’ehjections
que le titulaire de la marque ne fabriquera pas Je produit ct qu’ainsi le danger de
confusion pour le public sera encore moindre.»

21 BGE 61 11, S. 62.

22 David, a.a.O. S. 188, erkldart nur dic ausschlieBliche Lizenz als zuldssig, weil der
Gebrauch durch mehrere — ausgenommen die Konzernmarke — dem Zcichen die
T'unktion als Herkunftsangabe nehme. Er weist auf den Entscheid des deutschen Reichs-
gerichts betreffend die Marke «Simonsbrot» hin (RGZ 101 [1921] 407 f.). Den Be-
denken Davids diirfte durch die oben stchenden Ausfiithrungen Rechnung getragen sein.

2 Betreffend dic Auseinandersetzung bei nichtigen Lizenzvertragen vgl. BGE 75 11,
S. 1695311, 8. 133; 42 11, S. 414 f.; Blum, a.a.0O. S. 201 fI. und dort zitierte Litcratur.

2 Matter, a.a.O. S. 162.
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Verworren ist die Lage, wenn der Lizenzgeber die Marke selber nicht
benutzte und der Gebrauch durch den Lizenznehmer mehr als drei Jahre
dauerte. Der Lizenzgeber wird sich nicht auf MSchG Art. 9 1 berufen
und den Nichtgebrauch damit rechtfertigen konnen, dafl er aus Irrtum
die Zuldssigkeit der Lizenz angecnommen habe. Sein Markenrecht ist
daher infolge Nichtgebrauches erloschen, weil ihm der Gebrauch durch
den Lizenznehmer nicht angerechnet werden kann. Der Lizenznchmer
hingegen hat, weil er ja die Marke nicht im Namen des Lizenzgebers
und mit Wirkung fiir ihn verwenden konnte, sic selbstindig gebraucht.
Nach markenrechtlichen Grundsidtzen konnte cr also dem Marken-
inhaber den Gebrauch der Marke untersagen. Dieses Ergebnis ist aber
unbillig. Solange sich nur der Markeninhaber und der Lizenznehmer
entgegenstehen, wird letzterer dem ersteren nicht den eigenen Gebrauch
entgegenhalten konnen. Anders ist zu entscheiden, sobald Dritte die
Marke ebenfalls in Gebrauch genommen haben und deshalb ihre nach
der Benutzung durch den Markenlizenznchmer begonnene Verwendung
der Marke nun dem Lizenzgeber entgegenhalten kénnten, wenn er sein
Markenrecht durch erneuten Gebrauch wieder begriinden mochte. Bei
dieser Lage ist es angezeigt, den Rechtserwerb durch den Lizenznehmer
anzuerkennen, weil scine Gebrauchsunterlassung dem Markeninhaber
doch nichts niitzen wiirde.

Auch daran ist zu denken, daf3 die Marke die Individualisierungskraft
verlieren konnte, wenn der Lizenzgeber und der Lizenznehmer die Marke
unabhingig nebeneinander bentitzen, weil die vermeintliche Lizenz als
unzuldssig erkannt wird. Der Hinweis auf das Lizenzverhiltnis vermag
das aber meines Erachtens stets zu verhindern, weil dann das Publikum
die Qualitdt der Ware, wenn auch irrtiimlicherweise, dem Lizenzgeber
zurechnet, so dafl es das Warenzeichen weiterhin mit einem bestimmten
Unternechmen verbindet und es nicht als Beschaffenheitsangabe hin-
nimmt.

6. Ein besondcres Problem kann bei der Benutzung eines Marken-
produktes zur Herstellung oder Behandlung anderer Erzeugnisse ent-
stehen. Wenn ein Unternchmen Produkte mit Indanthrenfarbstoffen
farbt oder Wollwaren mit Eulan gegen Motten behandelt, so haben
sowohl die Hersteller der Zwischenprodukte als die Fabrikanten der
Enderzeugnissc ein Interesse daran, dafBl die Marken Indanthren und
Eulan im Zusammenhang mit dem Angebot der Endprodukte verwendet
werden?. Weil jedoch das Endprodukt einer andern Warcnkategorie

25 Rottger, a.a.O. S. 566.



69 —

angehért als das Zwischenprodukt, so kann dieser Gebrauch nicht als
lizenzmiBige Beniitzung gelten.

Es kommt vor, daB3 ein anderer Hersteller fiir Waren, die mit dem
Endprodukt gleichartig sind, dieselbe Marke in Gebrauch genommen hat,
die fiir das Zwischenprodukt verwendet wird. Markenrechtlich ist da-
gegen nichts einzuwenden, weil ja die Warenkategorien (zum Beispiel
Farbstoff und Textilien) gédnzlich voneinander abwcichen. Es wire nur
zu priifen, ob der Inhaber der Marke fiir das Zwischenprodukt dem
Hersteller des Endproduktes die Beniitzung der Marke unter Berufung
auf die Regeln tber den Schutz der berithmten Marke untersagen
kénnte; doch miiflte eben diese Marke tatsichlich so sehr bekannt sein.

Das Verhiltnis ist im iibrigen nach den Grundsidtzen des Marken-
und Wettbewerbsrechts zu beurteilen.

Der Hersteller des Endproduktes kann sich gegentiber denjenigen, die
die Marke des Zwischenproduktes im Zusammenhang mit der Werbung
fiir ihre Erzeugnisse, die mit dem Zwischenprodukt behandelt wurden,
verwenden, auf sein Markenrecht berufen und ihnen den Gebrauch der
Marke untersagen. Sollte jedoch das Zwischenprodukt schon so bekannt
sein, daB3 der Gebrauch der Marke auch fiir das Endprodukt die Meinung
erweckt, es sel mit diesem Zwischenprodukt behandelt worden, so ist
demjenigen, der die Marke fiir das Endprodukt zuerst verwendete, aus
marken- und erwerbsrechtlichen Griinden das Markenrecht zu versagen.
Das Zeichen ist fir die Endprodukte nicht mehr individualisierungs-
fihig; es gibt eine besondere Behandlungsart an. Hingegen wird dadurch
die Unterscheidungskraft fiir das Zwischenprodukt nicht geschmailert;
sie wird im Gegenteil gefestigt. Es ist somit darauf abzustellen, ob der
Fabrikant des Endproduktes die Marke in Gebrauch nahm, bevor das
Zwischenprodukt auch in den Kreisen, die Endprodukte solcher Art
kaufen, als Behandlungsmittel fiir dieselben bekannt war.

Die bundesgerichtliche Praxis hat der Markenlizenz das Tor des
schweizerischen Rechts weit gedffnet. Der Grundsatz, dafl die Kaufer
nicht getduscht werden diirfen, ist nicht eine Eigenart des Lizenzrechts.
Nur seine Anwendung bereitet in diesem Zusammenhang 6fters Schwie-
rigkeiten. Diese Probleme werden erst durch eine reichere Kasuistik
crfafit werden. Doch ist zu hoffen, daB3 die Gerichte dieses wirtschaftlich
so iiberaus wichtige Rechtsinstitut weiterhin begiinstigen werden. Durch
die Markenlizenz kénnen bedeutende wirtschaftliche Werte besser aus-
geniitzt werden. Auch mag sie der freien Markeniibertragung den Weg
bereiten.



Concurrence déloyale

et appropriation de la bonne renommée d’autrui

MAURICE PENARD, BALE

Introduction

La renommée acquisc par un produit notoirement connu peut, dans
certaines conditions, représenter une valcur économique considérable.
11 est alors possible que des concurrents moins heureux, ou simplement a
leurs débuts, cherchent a tirer abusivement profit de cctte réputation en
s’efforcant de créer dans Iesprit de la clientele une relation entre leur
propre production et celle d’entreprises plus ancienncs ou simplement
mieux connues. Un tel avantage peut étre recherché dans le cadre des
hypotheses que ’on peut schématiser de la maniére suivante:

1. Mesures destinées ou de naturc a créer un danger de confusion entre

divers produits (LCD art. 1, lit. d).

2. Réclame trompcuse destinée a avantager ses propres marchandises par
rapport a cclles de scs concurrents au moyen d’allégations inexactes ou
tendancicuses (LCD art. 1, lit. b).

. Réclame faisant allusion a la marchandise d’autrui, afin d’user du
prestige de celle-ci, dans un but de comparaison concurrentiel, mais ne
contenant que des indications véridiques ct objectives et sans qu’il en
résulte un danger de confusion entre les produits comparés.

(&)

Cette derniére éventualité, a laquelle sc limitera notre examen, n’étant
prise en considération que lorsqu’elle s’exerce dans un but de concurrence
destiné, ou tout au moins de nature, a procurer un avantage économique
a son autcur. Les deux premiéres hypothéses étant expressément sanction-
nées par la loi, leur illicéité n’est pas discutable. Elles ne feront par con-
séquent pas 'objet de commentaires particuliers.
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Jusqu’a Pintroduction de la loi sur la concurrence déloyale (LCD) du
30 septembre 1943, le Tribunal {édéral admettait la comparaison de pro-
duits concurrents pour autant qu’elle fiit faite sur une base véridique et
objective (voir notamment ATF 56 II 30). Il convient dés lors de sc
demander si la nouvelle loi, qui ne sanctionne plus une atteinte illicite aux
intéréts personnels mais se présente comme un cas d’application de
Part. 2 CCS relatif a ’abus de droit, est susceptible de recouvrir I’éven-
tualité qui nous occupe. En fait c’est a la seule clause générale de I’art. ler
LCD qu’il faudra recourir, puisqu’aucun des exemples dont cette dispo-
sition est assortie n’est applicable en I’espéce. Ceci revient a dire que notre
examen se limitera au domaine civil car, en matiére pénale, les infractions
prévues a I'art. 13 étant énumérées d’une maniére exhaustive, il n’est pas
de poursuites possibles en dehors de ces cas.

Le Principe de la Bonne Fot

Telle qu’elle est formulée, la disposition générale énoncée a ’art. 1€f
part de l'idée que la concurrence commerciale est libre mais ne peut
s’exercer en dehors des limites qui lui sont assignées par le respect des
régles de la bonne foi. C’est en ce sens que la LCD se rattache a P’art. 2
CCS par lequel la loi refuse sa protection a I’abus manifeste d’un droit.
Il s’agit, en occurrence, d’une notion objective puisqu’elle fait abstraction
du critére de faute qui constitue seulement une circonstance aggravantc
sans étre une condition nécessaire a la réalisation de I’acte de concurrence
déloyale. Ceci ressort nettement de la lecture du Message du Conseil
Fédéral (FF 1942 pp. 684 et 685):

La concurrence déloyale ¢tant ainsi délimitée par le critére de Pinfraction aux
régles de la bonne foi, il n’est pas nécessaire que l'auteur ait commis une faute —
subjectivement parlant — ou ait cu une intention malveillante.

II n’est pas davantage nécessaire, pour que 'acte de concurrence déloyale soit
consommé, qu’il ait été commis avec 'intention de trompcr ou soit le résultat d’une
tromperie, comme tend souvent a le faire accréditer une opinion fort répandue.
mais erronée.

Il s’ensuit que le champ d’application de la loi n’étant pas limité par la
mauvaise {ol du concurrent défendeur, I’on ne saurait inférer du sens
péjoratif qui s’attache au mot déloyal que la loi ne s’applique qu’a des
actes impliquant une faute de leur auteur.

Par ailleurs, il n’est pas indispensable qu’un dommage ait été causé par
P’acte concurrentiel pour justifier 'application de la LCD. Alors que selon
les termes de l'art. 48 CO pouvait seul intenter action celui «dont la
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clientéle est diminuée ou qui est menacé de la perdre» il suffit maintenant
d’une simple atteinte ou mise en danger d’intéréts économiques quel-
conques. Le droit d’intenter action se trouve ainsi largement étendu par
rapport a la législation antérieure; I’obligation de justifier d’une atteinte
aux intéréts économiques ne subsistant que pour les clients atteints dans
leurs intéréts matériels.

Dans son commentaire intitulé «Der Schweizerische Gewerbliche
Rechtsschutz» Troller insiste sur ce critére de la bonne foi dont les régles
doivent étre respectées dans l'exercice du droit de libre concurrence
(p. 194):

In diesem Sinnc wurde die Generalklausel von UWG 1 I aufgenommen, die
jeden MiB3brauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch tduschende oder andere

Mittel, die gegen die Grundsitze von Treu und Glauben verstof3en, als unlauteren
Wettbewerb erklirt.

Adaptant sa jurisprudence a la nouvelle législation, le TE a constaté
dés 1946 que le respect des régles de la bonne foi constituait le critére
d’application déterminant de la LCD (ATF 72 I1 392; JdT 1947 p. 275):

La nouvelle loi se rattache nettement a I’art. 2 CC qui refuse la protection de
la loi 4 I’abus manifeste d’un droit. Ainsi se trouve cxprimée 1’idée qu’en principe
la concurrence commerciale est libre et qu’elle ne trouve ses limites que dans la
prescription générale de ’art. 2 CC. Il s’ensuit que I'élément cssentiel de la concur-
rence déloyale est I'abus du droit de la libre concurrence économique commis
par le concurrent défendeur, au mépris des régles de la bonne foi.

Ainsi se trouve mis en évidence le principe directeur de la loi axée sur
la notion de bonne foi en tant que critére objectif, indépendant aussi bien
d’une faute de son auteur que d’'un dommage causé au préjudice de sa
victime. Cela en conformité du but poursuivi par la loi qui tend a une
protection contre la concurrence déloyale en elle-méme davantage qu’a
celle de la personnalité du concurrent. C’est d’ailleurs ce désir de rattacher
la LCD a un critere objectif qui a déterminé les Chambres fédérales a
préférer la notion de bonne foi a celle de bonnes mocurs, cette derniére
ayant un caractére beaucoup trop subjectif.

Le Principe d’ Action (Leistungsprinzip)

Apres avoir relevé les conditions dont la réalisation n’est pas indispen-
sable a ’application de la LCD, conditions que I'on pourrait qualifier de
«négatives», il convient d’examiner I'aspect positif de la question et de
rechercher les moyens dont la mise en ccuvre constituera un abus de la
liberté économique, et partant un acte de concurrence déloyale. Il s’en-
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suit logiquement que si la loi permct & chacun de s’efforcer, par son
activité créatrice, scientifique ou son génie commercial, de s’assurer
des avantages d’ordrc économique sur ses concurrents, on ne saurait le
faire en profitant du travail d’autrui et sans fournir la prestation corres-
pondant normalement au résultat recherché. Sur ce point également le
Message du CF précise utilement le sens de ce principe d’action (p.685):

«La libre concurrence se rameéne a un principe d’action. Se rend donc coupable
de concurrence déloyale celui qui, dans activité économique, sans fournir lui-
méme de prestation équivalente, met en ccuvre des moyens destinés ou de nature
a entraver autrui dans lc libre jeu de la coricurrence, ou a ’exclure du champ de la
concurrence, ou & assurer a sa propre offre un avantage sur celle d’autrui.»

La question qu’il convient de résoudre consiste 2 savoir si la réclamce
par comparaison dont I'intention n’est pas de tromper le public quant a
I'origine du produit peut néanmoins sc présenter, par la relation qu’elle
est de nature a créer dans Pesprit des consommateurs, comme un avan-
tage acquis sans contre-prestation équivalente, donc proscrit par la LCD.
Le simple énoncé du probléme démontre que ’on se trouve ici aux con-
fins de la licéité et de I'illicéité et au surplus dans un domaine otr la fron-
tiere entre les dcux domaines est incertaine et difficile a traccr.

Germann insiste égalecment sur ce critére; dans son ouvrage sur la
« CGoncurrence Déloyale» il déclare (p. 249):

Das Recht des freien Wettbewcerhs findet seine Schranke im Sinn und Zweck
dieses Instituts: Er besteht fiir den freien Wetthcwerb darin, daf3 es im wirtschaft-
lichen Intcressenkampf jedem gestattet ist, andere «mit seinen Leistungen zu iiber-
bicten» und so den Sieg zu erringen.

Il n’en déduit toutefois pas que la réclame par comparaison en soit pour
autant prohibée d’une maniérc générale. Cet auteur admet au contraire
que celui qui prend le risque dc lancer le premier un produit n’acquiert
par la aucun droit particulier et que I’allusion faite dans un but de com-
paraison concurrentiel ne sera poursuivie que si elle porte préjudice et
s’attaque au renom méme du concurrent (p. 278):

Dessen «mit Miihe und Kosten verbundene Einfithrungsarbeit» gibt jenemn zwar
kein Privileg (ZBJV 1936, S. 70), aber dic schmarotzerische Ausbeutung seines guten
Rufs durch Konkurrenten ist Mi3brauch des Wettbewerbs im Sinne der General-
klausel des neuen Gesetzes.

L’examen de la jurisprudence démontre de méme le réle déterminant
de cette notion, désignée sous lc nom de «principe d’action», pour
Pappréciation des cas de concurrence déloyale. Ceci ressort nettement
de Parrét ELCO dé&a cité (ATF 72 11 392; JdT 1947 p. 275) ct dont



Pintérét particulier découle du fait qu’a cette occasion, le TF prend
position au sujet de Pinterprétation qu’il convient de donner 4 la LCD
qui, a ’époque, venait d’étre introduite. En ce qui concerne les limites a
Pintéricur desquelles le TF entend autoriser le libre jeu de la concurrence,
notre Haute Cour déclare (p. 276 et 277):

Comme le sens de la libre concurrence, que la loi entend protéger, est dans le
principc d’action (Leistungsprinzip), il faut notamment considércr comme coupable
de concurrence déloyale, cclui qui, dans ’activité ¢conomique, sans fournir lui-
méme des prestations équivalentes, met ¢n ceuvre des moyens destinés ou de nature
4 entraver autrui dans le libre jeu de Ja concurrence ou a assurer a sa propre offre
un avantage sur celles des autres.

La LCD suppose toujours un acte ou une attitude qui tend a améliorer la situa-
tion économique de son auteur ou a affaiblir cclle de ses concurrents, directs ou
indirects, sans que cc résultat soit justifié par une prestation équivalente de sa part.

Sur la base de ces considérations, il apparait possible d’empécher autrui
d’utiliser ses propres travaux, qu’ils soient d’ordre scientifique ou com-
mercial, car ce n’est pas, comme le dit également le TF, le risque de
confusion comme tel que la loi veut empécher «mais son exploitation aux
fins de s’approprier d’une fagon inadmissible le résultat du travail ou de
Pensemble des prestations d’affaires des autres». Aprés avoir encore
admis que c’est de la relation créée dans I’esprit du consommateur entre
deux produits que peut résulter un acte constitutif de concurrence
déloyale, le TF semble tirer des considérations qui viennent d’étre
évoquées des conclusions pour le moins restrictives. Il estime en effet que
la bonne renommée d’un concurrent ne peut étre exploitée que dans le cas
d’un risque de confusion entre les marchandises en compétition. On peut
y lire notamment ’argumentation suivante (p. 278):

Un tel avantage, matériellement injustifié, que 'auteur cherche a se procurer
au détriment de ses concurrents, n’est cependant possible que si la similitude d’aspect
des produits risque de faire croire 4 ’acheteur qu’il va rccevoir le produit d’un
certain fabricant ou un article d’une certaine qualité alors qu’il s’agit en réalité
d’un autrc produit ou d’une marchandise d’une qualité inféricure. Ce n’est que dans
ces conditions-1a qu'il y a dans 'emploi d’une présentation similaire une exploita-
tion de la bonne renommée commerciale d’un concurrent, de son travail et de ses
prestations ou de la faveur dont jouit une certaine marchandise en raison de sa
qualité.

A la lecture de cette derniére citation, on pourrait croire que la nou-
velle loi n’a rien changé, dans ce domaine, aux principes de ’ancien droit
qui sont purement et simplement repris sous unc réglementation dont le
fondement a justement été modifié dans le but d’élargir le régime juri-
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dique antérieur dont I’application se trouvait limitée d’une maniere trop
étroite. Malgré cela, le TF reste attaché, semble-t-il, a4 son ancienne
jurisprudence, laquelle n’admettait ’application de sanctions pour con-
currence déloyale que lorsqu’il pouvait résulter de la réclame par com-
paraison un danger de confusion quant a l’origine des produits en com-
pétition. Une telle optique se rattache davantage au droit de marques,
dont la fonction d’indication est primordiale, plutét qu’au droit sur la
concurrence déloyale tel qu’il est envisagé par la loi de 1943. Poursuivant
I’examen de cet arrét, ’'on constate que ce n’est cependant pas le risque
de confusion en lui-méme que le TT entend réprimer en 'occurrence.
11 en fait plutét une condition préalable et nécessaire a ’application de la
loi, ce qui revient pratiquement a admettre qu’en dehors du risque de
confusion il n’est pas possible d’exploiter la bonne renommée commer-
ciale d’un concurrent ct de s’approprier la faveur dont jouissent ses pro-
duits. Une telle interprétation aboutit a restreindre la portée de la loi
en cette matiére au scul cas particulier prévu sous lit. d de I’alinéa 2
(mesures destinées ou de nature a faire naitre une confusion) alors qu’il
ne s’agit que d’un exemple ne limitant nullement le champ d’application
de la LCD déterminé par la clause générale du premicr alinéa dont la
portée est autrement plus vaste. Il convient toutefois de signaler que, dans
cet arrét, état de fait permettait au TF de faire application de la clausc
spéciale prévue sous lit. d, mais il faut souhaiter que dans I’éventualité
d’une situation ne relevant pas des exemples énumérés a Palinéa 2 de
Part. 1er LCD, le TF serait amené a donner une interprétation suffisam-
ment large de la clause générale afin que, conformément a son but, elle
permette véritablement de sanctionner «fouf abus de la concurrcnce
économique». C’cst d’ailleurs dans cette direction que semble oricentée
la jurisprudence la plus récente du TF telle qu’clle se trouve exprimée

dans Parrét «de Trey» (ATF 79 II p. 190):

Aux termes de 1’art. ler de la loi sur la concurrence déloyale, du 30 scptembre
1943, il peut en effet y avoir concurrcnee déloyale dans le seul emploi de procédés
contraires 4 la bonne foi, sans méme qu’il y ait eu chez auteur de ces procédés
une intention de tromper, notamment dans le fait, commec dit I’alinéa ler lettre d,
de prendre des mesures de nature 4 faire naitre une confusion avee les marchandises,
Pactivité ou Pentreprise d’autrui.

Poursuivant son raisonnement, le TF précise plus bas quc tout acte
constitue un procédé contraire a la bonne foi dés qu’il fait abusivement
profiter unc partie de la renommée que Pautre s’est acquisc par ses
propres travaux, ce qui étend singuliérement le champ d’application de
la LCD.
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Conclusion

Il n’est pas douteux que la réclame par simple comparaison se situe aux
{ronti¢res de la concurrence déloyale. Mais clle apparait incontestable-
ment rentrer dans son cadre dés qu’elle s¢ présente comme un moyen de
se favoriser soi-méme au détriment d’un concurrent.

Nous avons vu que, malgré le sens péjoratif du mot déloyal, il n’est pas
indispensable, pour que les conditions légales de la concurrence déloyale
soient réalisées, que 'auteur de I'acte ait été subjectivement de mauvaise
foi ou qu’il ait commis une faute. Le TF I’a expressément relevé dans
Parrét ELCO (JdT p. 279). De méme, la loi n’exigeant plus, comme
I’ancien art. 48 CO, la violation d’un droit individuel du 1ésé, il n’est plus
nécessaire de rapporter la preuve d’une telle violation pour faire admettre
I’existence d’un acte de concurrence déloyale {méme arrét JdT p. 277).
Il s’ensuit que le droit d’intenter action n’est pas subordonné a la justifi-
cation d’un dommage; cette maniére de voir étant corroborée par Part. 2
LCD qui reconnait la qualité de plaignant non seulement a celui qui est
atteint mais également a celui qui est «menacé dans sa clientéle, son
crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intéréts matériels
en général».

C’est donc sur la basc des notions objectives que nous nous sommes
cfforcés de dégager, a savoir abstraction du critere de faute et protection
contre la concurrence déloyale en elle-méme, que nous sommes amenés &
considérer la réclame par comparaison comme un acte de concurrence
déloyale pour autant qu’il soit destiné ou de nature a détourner a son
profit 'activité créatrice et le bénéfice des entreprises d’autres concur-
rents. JI n’est, & notre avis, pas nécessaire qu’il y ait confusion entre
Porigine de deux produits pour permettre a ’auteur d’une telle activité
de bénéficier de la réputation d’autrui et d’obtenir par [a un avantage
injustifié. Tout dépendra donc finalement de la maniére dont cette
réclame sera formulée. Dans un arrét trés récent (ATE 79 1T 409 JdT
1954 p. 492 arrét Migros/Sunlight) le TF a admis que si la critique
objective en matiérc économique est en principe libre elle doit, sz elle
s'incorpore @ des actes de concurrence, S’en tenir aux limites tracées par la loi
sur la concurrence déloyale. Car la critique du concurrent peut devenir,
ajoute le TF, de la réclame pour sa propre entreprise et sa propre activité.
Elle apparait ainsi comme un moyen de nature (sinon destiné) a se
favoriser soi-méme au détriment du concurrent.

Une telle argumentation peut parfaitement étre transposée et appli-
quée au domaine qui nous occupe. La comparaison devient en effet
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aisément, lorsqu’elle s’incorpore au jeu de la concurrence, une réclamc
destinée ou de nature a favoriser une offre au détriment d’une autre. Il
convient deés lors de sanctionner une telle activité, indépendemment du
danger de confusion qui pourrait cn résulter. Une interprétation plus
restrictive conduirait a faire abstraction de la clause générale de I’alinéa 1
de P’art. 1eT et a limiter les cas de concurrence déloyale aux exemples de
Palinéa 2 contrairement au veeu clairement exprimé par le législateur.
Il ressort en effet des débats du Conseil national qu’il a été suggéré
d’établir une liste exhaustive des cas de concurrence déloyale. Cette pro-
position a été écartée du fait de la variété infinie de situations qui sont
susceptibles de se présenter au cours de la vie économique, situations que
le juge doit pouvoir sanctionner lorsqu’elles constituent un abus de la
libre concurrence au mépris des régles de la bonne foi. Selon les moyens
mis en ceuvre, la réclame par comparaison peut donc parfaitement re-
présenter un tel abus.

Lusammenfassung

Die Ausniitzung des guten Rufs der Konkurrenz setzt nicht voraus, daf3
eine Verwechslungsgefahr zwischen Produkten geschaffen wird oder dal3
einc irrefithrende Propaganda betrieben wird. Schon eine einfache An-
lehnung, auch wenn die damit verbundenen AuBerungen wahrheits-
getreu sind, kann bewirken, daf} ein Produkt vom guten Ruf, welchen ein
Konkurrenzprodukt genie3t, profitiert. Der Autor versucht darzutun, dal
eine derartige PropagandamafBnahme nach dem Bundesgesetz tiber den
unlauteren Wettbewerb unzulissig ist.

Das Bundesgericht lie unter dem alten Artikel 48 des OR den Hin-
wels auf ein den beteiligten Verkehrskreisen bereits bekanntes Produkt
zu, vorausgesetzt, daf3 er sich im Rahmen ciner objektiven Vergleichung
der Eigenschaften des eigenen Produktes mit denjenigen von Erzeugnissen
der Konkurrenz bewegte. Es stellt sich die Frage, ob diese Rechtsprechung
unter dem neuen Gesetz von 1943 aufrechterhalten werden kann.

Das Gesetz iiber den unlauteren Wettbewerb ist beherrscht vom Grund-
satz, dall Wettbewerbshandlungen, welche gegen Treu und Glauben
verstoBen, miBbrauchlich sind. Das Verhalten nach Treu und Glauben
verlangt, dafl die Propaganda sich auf eigene Leistungen des Wett-
bewerbers stiitzt. Eine Bezugnahme auf die von der Konkurrenz er-
brachten Leistungen ist unzulissig.

In einem Entscheid (Elco BGE 72 II 392) vertrat das Bundesgericht
die Auffassung, daB3 Voraussetzung fiir das wettbewerbsrechtlich unzu-
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lassige Profiticren von den Leistungen anderer das Vorliegen einer Ver-
wechslungsmoglichkeit sei.

In einem spiteren Entscheid (BGE 79 II 409f.) hat das Bundesgericht
durchblicken lassen, daBl auch nicht zu Verwechslungen Anlaf3 gebende
Kritik cinen Akt unlauteren Wettbewerbs darstellen kénne.

Der Verfasser zieht den Schlul3, dafl Reklame unter Ausniitzung des
guten Rufes, welchen die Konkurrenz bei den beteiligten Verkehrs-
kreisen genief3t, nach dem Gesetz iber den unlauteren Wettbewerb auch
dann unzulissig ist, wenn die mit dieser Reklame verbundenen AuBerun-
gen wahrheitsgemil sind und wenn aus ihnen keinerlel Verwechslungs-
moglichkeit resultiert.
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Der Appellationshof von Venedig! hat im vergangenen Jahre einen
Streit entschieden, der, schon wegen seiner Seltenheit, auch bei uns auf

* s sei dem Verfasser gestattet, diesen bescheidenen Beltrag zum Kunstrecht dem
«Istituto Svizzero di Roma» in der Person scines Prisidentecn, Herrn Dr. Plinio Bolla,
dankbar zu widmen.

} Der Entscheid von der Corte di Appello di Venezia vom 8. 2. 1955 ist wiedergegeben
in: Foro Italiano (Roma) 1955 1 717 fI., sowie in Il diritto di autore (Roma) 1955, S. 48 ff.
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Interesse stoB3en sollte2. Der Entscheid gibt aber auch eine willkommene
Gelegenheit, die in der Literatur wenig behandelten Fragen des Aus-
stellungsrechts kurz zu beleuchten. Einige Fragen, die im Anschlufl
an das Kernproblem gepriift werden, weisen mit diesem eine praktische
Verwandtschaft auf, auch wenn sie nur zum Teil einen urheberrecht-
lichen Inhalt haben.

A. Das italienische Urtell

1. Der Tatbestand

Die bekannte italienische Kunstausstellung « Biennale», dic in Venedig
stattfindet, verfolgt laut Art.3 II des beziiglichen Reglementes den
Zweck, «durch den Vergleich der verschiedenen internationalen Aus-
driicke moderner Kunst die bedeutendsten Werke und Kiinstler bekannt-
zumachen». Dementsprechend werden in bestimmten Zeitabschnitten
Kunstausstellungen organisiert, zu welchen die von einem ad hoc ge-
bildeten Fachausschuf3 als geeignet befundenen Kiinstler eingeladen
werden, grundsétzlich noch nicht verdflentlichte Werke zur Verfiigung
zu stellen. Neben dieser Art der personlichen Einladung ist vom Regle-
ment eine andere vorgesehen, die darin besteht, sogenannte «mostre retro-
spettive» (rickblickende Ausstellungen) einzufithren, deren Zweck es ist,
schon bekannte und typische Kunstbewegungen und Richtungen durch
cntsprechende Sammlung der sic vertretenden Werke anschaulich zu
rekonstruieren. Diese zweite Art nahm in der Biennale des Jahres 1948,
wie jeder Besuclher noch in Erinnerung haben wird, einen wichtigen Platz
cin. Neben der groBangelegten Ausstellung bekannter Impressionisten,
neben dem Klee-Saal war damals auch eine Sammlung italienischer Bilder
aus den Jahren 1920-1930 zu sehen, welche, wic im Katalog ausgefiihrt,
die sogenannte «metaphysische Periode» unter anderen durch Werke
von De Chirico illustrierte. De Chirico hatte sich geweigert, der Einladung
der Biennale Folge zu leisten, fiir die normale Ausstellung unversflent-
lichte Werke zur Verfiigung zu stellen. Seine Bilder, die in der Riickschau
figurierten, stammten aus privatem Besitz und wurden ohne seinc Ein-
willigung ausgestellt. Der Maler — der cinc bloe Mitteilung bekommen
hatte — erblickte in diesem Vorgehen eine doppelte Verletzung seines

2 Dem Verfasscr ist nur eine dltcre Entscheldung des erstinstanzlichen Gerichts von
Bruxelles i. S. Van de Woestyne c. Association I’ Art vivant vom 14. 7. 1931 bekannt, welche
die gleiche Frage zu beantworten hatte. Sie ist mit zustimmender Anmerkung von
Hans von Segesser in Le droit moral de I’auteur, Genfer Diss. (Luzern) 1951, S. 143, wieder-
gegeben.
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Urheberrechtes und beschwerte sich demgemdlB3 durch Erhebung einer
Schadenersatzklage gegen die Biennale. Unter anderem behauptete er
— einige Nebenanspriiche interessieren hier nicht —, dal sowohl die Aus-
stellung seincr Werke ohne seine Erlaubnis, als auch deren Einreithung
unter der sogenannten «metaphysischen Richtung» (von der er sich
nachtriglich distanziert hatte) mit seinen Rechten als Kinstler unverein-
bar seien und begriindete darauf cine Schadenersatzforderung. Die erste
Instanz?® gab ihm recht, die zweite dagegen — deren Gedanken wir hier
wiedergeben — verneinte grundsitzlich eine Rechtsverletzung und an-
erkanntc blof einige Nebenforderungen.

11, Das Hauptproblem

Beziiglich der crsten Behauptung De Chiricos stellte der venetianische
Appellationshof folgendes fest:

Die geltende Gesetzgebung anerkennt kein exklusives Ausstellungsrecht des
Kiinstlers, das die VerduBerung des betreffenden Kunstwerkes iiberleben wiirde,
da dasselbe weder unter die Personlichkeitsrechte noch unter die Verwertungsrechte,
die positivrechtlich statuiert sind, fillt. Demzufolge und unter Vorbchalt von bec-
sonderen Abmachungen zwischen Kimnstler und Erwerber, darf dieser das Kunst-
werk offentlich ausstellen oder einer von Dritten organisierten Kunstausstellung
zur Verfiigung stellen, ohne um die vorherige Erlaubnis des Kiinstlers zu fragen.

Dem Entscheid liegen, auf das Wesentliche reduziert, folgende Uber-
legungen zugrunde:

1. Die VerduBlerung eines Kunstwerkes ist als Verdffentlichung
(«Pubblicazione») desselben im Sinne der Art. 12 I it. URG und Art.
2577 it. ZGB zu betrachten: demzufolge kann sich der Kinstler, der
sein Werk zum Beispiel (wie in casu) verkauft hat, nicht mehr auf das
ihm allein zustehende und uniibertragbare Verdffentlichungsrecht be-
rufen. Dieses Recht, das seiner Natur nach einmalig ist und einer eigent-
lichen Riickwirkung nicht unterstehen kann, wird notwendigerweisc
durch die VerduBerung konsumiert, weil es die logische Voraussetzung
aller anderen urheberrechtlichen Befugnisse — also der vermégens- und
der personlichkeitsrechtlichen — bildet. Denn der Verkauf des Kunst-
werkes involviert notgedrungen die Loslosung des Werkes von der intimen
Sphire des Kiinstlers selber, der mit anderen Worten damit zu erkennen
gibt, daB er zu seinem Werke steht und es als reif genug betrachtet, um

® Vgl. das erstinstanzliche Urteil vom 5. 7. 1951 in Il diritto di autore, 1951,
S. 220 ff.



cs mit der Ideenwelt der Allgemecinheit in Verbindung zu setzen, ithrem
Urteil und ihrer Kritik zu unterstellen.

Kann also der Kinstler sich nicht mehr auf dieses ureigene Recht
berufen, so fragt es sich, ob ihm weitere Rechtsbehelfc zur Seite stehen,
um die nicht crwiinschte Ausstellung wirksam zu verhindern.

2. Das Ausstellungsrecht gehort nicht zu den in Art. 2577 it. ZGB
und Art. 12 . it. URG vorgesehenen Verwertungsrechten, dic dem Urheber
auch nach VerduBerung des Kunstwerkes verbleiben. Das ergibt sich
aus dem Gesetzestext ~ der in den Art. 13-18 it. URG dic mdaglichen
Verwertungsrechte schr ausfithrlich behandelt —, kann aber auch nicht
durch weitherzige Interpretation anerkannt werden: denn ihm wiirde
das wesentliche Merkmal der Verwertungsrechte selbst fehlen, das heilit
dic Moglichkeit einer wirtschaftlichen Ausnutzung des Werkes, die
dem Kiunstler reserviert ist. Es ist in der Tat naheliegend, daB nach
Verkauf des Kunstwerkes der Kiinstler aus der Ausstellung dieses Werkes
keine wirtschaftlichen Vorteile ziehen kann, mit Ausnahme des sogenann-
ten Folgerechts, was i.c. auBler Betracht fillt. Die Geltendmachung
cines Verwertungsrechtes darf i. ¢. um so mehr ausgeschlossen werden,
als die Ausstellung unbestrittcnermallen lediglich kulturelle Zwecke
verfolgte.

3. Das Ausstellungsrecht kann aber auch nicht als Ausflul3 des Urkeber-
persinlichkeitsrechis  angesehen werden. Denn die einschligigen Bestim-
mungen der Art. 20 ff. it. URG sowie Art. 2577 II it. ZGB — die der
rev. Berner Ubereinkunft fast wortlich entsprechen — sehen einen Schutz
der Kiinstlerpersonlichkeit lediglich vor in bezug auf die geistige Vater-
schaft des Kiinstlers tiber das Werk und beziiglich Verdnderungen des
Werkes selbst: Fille also, die hier in keiner Weise zutreffen. Die persén-
lichkeitsrechtliche Erheblichkeit der Ausstellungsbefugnis scheint zwar
dem Gericht unbestreitbar: sie kann aber nur de jure condendo hervor-
gehoben werden (sie ist zum Beispiel im spanischen G. vom 10. 1. 1879,
Art. 9 enthalten). Beim heutigen Stand der Gesetzgcbung kann hingegen
der Kiinstler sich bloB durch eine besondere Vereinbarung vor uner-
winschten Ausstellungen schiitzen.

Auf Grund dieser Uberlegungen verneinte das Gericht jegliche
Schadenersatzpflicht der Biennale beziiglich dieses crsten Punktes.

1. Nebenprobleme

Auch die Behauptung de Chiricos, die Katalogisierung seiner Werke aus
den Jahren 1920-1930 unter der Bezeichnung «metaphysisch» stelle eine



Verletzung seiner Urheberrechte dar, wurde abgewiesen. De Chirico hatte
seinen Standpunkt damit begriindet, dal er sich in der Folge von dieser
Richtung distanziert habe, daB also die Hervorhebung seiner damaligen
Art einer Herabsetzung der heutigen Werke gleichkommen wiirde.

Zu dieser Frage dullerte sich das Gericht wie folgt: daf3 die Werke
de Chiricos in der betreffenden Periode im Katalog der Biennale als «meta-
physisch» bezeichnet wiirden, kénne vom Kiinstler nicht geriigt werden,
da er selber in seiner Autobiographie behaupte, diesen Ausdruck als
erster geprigt zu haben. Zudem trage ecines der ausgestellten Bilder
gerade die Bezeichnung «Interno metafisico». Auch die Anordnung der
Bilder durch die zustindigen Organe der Biennale sei nicht dazu geeignet,
den Tatbestand des Art. 18 III it. URG (ausschlieBliches Recht des
Urhebers, seine Werke in einer Sammlung zu veréffentlichen) zu erfiillen.
Denn, abgesehen davon, daB das Merkmal der wirtschaftlichen Aus-
niitzung i. c. fehle, konnten Kunstwerke als Originalwerke nicht in Form
ciner Sammlung wiedergegeben werden: jedes Werk behalte vielmehr
auch in einer zu Ausstellungszwecken durchgefithrten Anordnung seinc
cigene Individualitit.

B. Bemerkungen um das Ausstellungsrecht?, 5

Diesem Entscheid kann im wesentlichen beigepflichtet werden. Dies
gilt besonders fiir dessen Hauptsatz, dall nach Verduflerung des Werkes
dem Urheber kein Entscheidungsrecht beziiglich der Ausstellungsfahigkeit
desselben mehr zustehe. Es erscheint aber angezeigt, die Tragweite dieser
Regel, insbesondere wegen der Unbestimmtheit des Ausdruckes «Ver-

4 Die Fachliteratur behandelt das Thema des Ausstellungsrechts nur ganz sum-
marisch. Von den neueren Werken befassen sich damit: Uliner, Urheber- und Verlags-
recht (Berlin-Géttingen-Heidelberg), 1951, S. 114, 190 f., 136; Runge, Urheber- und
Verlagsrecht (Bonn-Hannover-Stuttgart), 1948-1953, S. 90; Piola-Caselli, Codice del
diritto di autore, Commentario (Torino) 1943, S. 276 {I. Der Streit um die Ausstellung
in Venedig hat zu einer Reihe von Veréffentlichungen gefiihrt, die meistens den Cha-
rakter von Besprechungen zu den betreffenden Entscheiden behalten. Sie sind bei
Ravd, Sul diritto di esposizione delle opere delle arti figurative, in Rivista trimestrale
di diritto e procedura civile (Milano), 1955, S. 861 fI. angegeben, der sclber das Thema
griindlich behandelt. Einen Hinweis von V. de Sanctis auch in Le droit d’auteur (Bern),
1955, S. 124 ff.

5 Von der Behandlung scheiden wir die Frage des Ausstellungsrechts von Bildnissen,
da diese Art von Kunstwerken bekanntlich einer besonderen Regelung untersteht.
Niheres dariiber bei: Liatowitsch, Ch., Persénlichkeitsrecht und Urheberrecht am Per-
sonenbildnis, Basler Diss., 1937; Preiswerk, K., Das Recht am eigenen Bild, Basler Diss.,
1946 (beide Maschinenschrift).



duBerung», genauer festzulegen. Dabel wird es sich insbesondere darum
handeln, das Verhiltnis der urheberrechtlichen zu den sachenrechtlichen
Uberlegungen einer Untersuchung zu unterbreiten.

Dieses Hauptproblem gibt weiter Gelegenheit, einige Fragen, die bei
Kunstausstellungen akut werden kénnen und die in der Literatur wenig
oder iiberhaupt nicht behandelt sind, zu klaren.

1. Die iffentliche Ausstellung als Veriffentlichungsform

1. Die Veriffentlichung

Das Recht des Urhebers, tber die Verjffentlichung seines Werkes selber
und allein zu bestimmen, ist heute unbestritten® und auch im schw. URG
(Art. 12, Ziff. 4) festgelegt. Es handelt sich dabei um die ihm vorbehaltenc
Befugnis, ob, wann und in welcher Form das Werk seine intime Sphire
verlassen soll, um der Allgemeinheit zugidnglich gemacht zu werden.
Das Interesse des Urhebers an einer so weitgehenden (zum Beispiel auch
cine Pfandung ausschlieBenden?) Befugnis wird mit Recht auf die hochst-
persdnliche Verbundenheit zuriickgefiihrt, die zwischen Urheber und
Werk besteht. Es handelt sich somit beim Veréffentlichungsrecht um
cine ausgesprochene Auswirkung der personlichkeitsrechtlichen Kompo-

¢ Besonders ausfiihrlich dariiber: Bogsch, Il concetto di «pubblicazione» ¢ la con-
venzione internazionale del diritto di autore, in Il diritto di autore, 1953, S. 169 ff.
Fir das anglo-amerikanische Recht neuerdings W. Strauf, in Le droit d’auteur, 1936,
S.8f.

? Uber die Pfindbarkeit von Werken der bildenden Kiinste vgl. Art. 10 URG, dazu
BGE 68 III 65 fI. Das BG verlangt, auler der erfolgten Verdffentlichung, dal3 «die
schuldnerische Bestimmung zur Verdffentlichung in einer einen realen Vermdgenswert
repriasentierenden Art und Weise stattgefunden habe» (so Jasger, SchKG, 3. Aufl., Ziirich
1911, N. 1/B zu Art. 92). Dies ist bestimmt richtig im Hinblick auf die geltende Rege-
lung. Unseres Erachtens sollte aber die Pfandbarkeit nicht davon abhingig gemacht
werden, ob das Werk als verkiuflich und/oder mit Preisanschrift ausgestellt wurde,
sondern nur davon, daf} es iiberhaupt veréflentlicht wurde — was durch bloBe Aus-
stellung geschieht. Denn, da durch die Ausiibung das Veréffentlichungsrecht erschépft
wird, fillt die der Pfandbarkeit bis dahin entgegenstehende absolute Bestimmungs-
freiheit des Urhebers beziiglich seines Werkes weg. Threrseits zu weit gingen in einem
Fall die ziircher. Gerichte, indem auch Skizzen, Zeichnungen usw. als pfindbar erklirt
wurden (ZR 5, Nr. 93, vom BG bestitigt) : obwohl die Umstinde des Falles aus dem
Urteil nicht eindeutig festzulegen sind, kann man annchmen, daB es sich i. ¢. um un-
veroffentlichte und sich noch in Bearbeitung befindende Werke handelte. Unzutreffend
war aber die Behauptung des Kiinstlers, es handle sich um Kompetenzstiicke. Richtig
hingegen ziircher. Obergericht vom 5. 10. 1928 in ZR 28, Nr. 91 (Unzulédssigkeit der
Zwangsvollstreckung eines nicht veréffentlichten Filmstreifens). A. A. E. del Bianco, Le
droit d’auteur et scs limites, Lausanner Diss. 1951 (Lausanne) S. 247 f., bes. 249,
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nente des Urheberschutzes®. Das Veroffentlichungsrecht bildet aber
auch das logische prius jeder anderen urheberrechtlichen Befugnis. Es
entsteht mit dem Werk selbst und folgt ihm in seinem Wachstum. Diese
Befugnis ist in jedem Stadium der Bearbeitung vorhanden. Sie hidngt
mit anderen Worten nicht vom Perfektionsgrade des Werkes ab. Denn
auch dem fertigen, nach objektiven Kriterien vollendetsten Werk gegen-
tiber behilt der Urheber die Freiheit, es zu verdffentlichen, zu zerstéren
oder liegen zu lassen® Vor der Verdffentlichung ist der Kiinstler der
einzige Richter tiber die Veroffentlichungsreife seines Werkes. Dieser so
weitgehenden und unter Umstinden sozial fragwiirdigen Befugnis®® mufl
unseres Erachtens eine klare Festsctzung der einmal erfolgten Veréftent-
lichung entsprechen. Ist ndmlich der Urheber in einer so weitgehenden
Art souverdn, so muf} er nicht nur an die einmal getroffene Entscheidung
gcbunden werden, sondern es muBl daraus auch gefolgert werden, daf3
cine nachtrdgliche Infragestellung der Versffentlichung!', wenn tber-
haupt begriftflich méglich, grundsitzlich nicht zu gestatten ist. Denn es
muf} angenommen werden, eine absolut in sein Ermessen gestellte Ent-
scheidung sei, wenn einmal getroffen, das Ergcebnis ciner griindlichen
Priifung. Und das einmal befriedigte Interessc der Allgemeinheit soll
dementsprechend bewahrt werden?, Dieser Gesichtspunkt mufl bei der
Geltendmachung des Widerrufsrechtes (das fiir literarische Werke an-

8 Das Verd(entlichungsrecht wird nunmehr auch in der deutschen Praxis als Aus-
fluB des allgemcinen Personlichkeitsrechts ancrkannt, vgl. Entscheidungen des Bundes-
gerichtshofes, Bd. 13, S. 334 {f. (Entscheid 25. 5. 1954, publ. auch in GRUR 1955,
S. 197 f1.). Uber den Stand der Frage orientiert die ausgezcichnete Arbeit von H. Hub-
mann, Das Personlichkeitsrecht (Munster-Kéln), 1953.

? Die Veréfentlichungsbefugnis gibt dem Kiinstler natiirlich kein Recht, sich von
ciner eingegangenen Verpflichtung (z. B. Licferung cines Werkes) loszusagen. Er bleibt
vielmechr daran obligatorisch gebunden. Dabei ist c¢s besonders in unserem Gebiet
moglich, da3 die Umstinde des Falles dazu fiihren, von einem Wegfallen der Geschéifts-
grundlage zu reden. Ein Beispiel, wo die Leistungspflicht bejaht wurde, in RG, Seuff.
Arch. 79, Nr. 160.

10 Denn aus der Zerstorung des Werkes kénnen eventucll unersetzbare Kunstschitze
verlorengehen: es sei hier an die berithmte Entscheidung Vergils erinnert, man solle
nach seincm Tode die Aeneis verbrennen — was dann durch August verhindert wurde.
Diecse Frage spielt eine Rolle im Hinblick auf das Zerstérungsrecht des Kunstwerkes
seitens seines Eigentiimers, wo aber der soziale Gesichtspunkt nicht der allein mafB-
gebende ist, vielmehr mit dem persénlichkeitsrechtlichen des Urhebers selbst kon-
kurriert.

1 Uber die Einmaligkeit des Versffentlichungsrechtes, das mit der Ausiibung
«erschopft» wird, siehe RGZ 63, 394.

12 Schon BGE 31 II 145 hob den sozialen Gedanken hervor.
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crkannt ist'® und fir Kunstwerke analog angerufen werden konnte)
richtunggebend sein.

2. Die Verjffentlichungsformen der Werke der bildenden Kinste

In welcher Form das Verdffentlichungsrecht bei Werken der bildenden
Kiinste ausgetibt werden kann, ist im URG nicht vorgesehen, aber sinn-
gemidf aus dessen Art. 11 herzuleiten. Danach mufl ein Werk dann als
verdffentlicht angesehen werden, wenn es mit dem Willen des Urhebers
«an die Offentlichkeit gebracht worden ist». Die Verdffentlichung ist
also durch zwei Elemente charakterisiert: ein subjektives, der dahin-
gehende Wille des Urhebers, und ein objektives, das ist die erfolgte Mit-
teilung an die Offentlichkeit. Der Begriff der «Offentlichkeit» ist im
allgemeinen urheberrechtlichen Sinne zu verstehen und deckt sich mit
der im wesentlichen jedermann freistehenden Mobglichkeit, gleichviel
ob entgeltlich oder unentgeltlich von dem Werk Kenntnis zu nechmen.
Bei Kunstwerken wird es sich praktisch meistens um cinen sich aus den
Umstdnden ergebenden Entschlufl handeln, um eine dicatio tacita, wic
man sagen koénnte!®.

Obigen Bemerkungen (unter 1.) entsprechend sind wir der Auffassung,
daB dic mit Willen des Kiinstlers erfolgte Ausstellung eines Kunst-
werkes dann die Veroffentlichung desselben bedeutet, wenn die Ausstel-
lung eine 6ffentliche war'®. Denn eine Kunstausstellung verfolgt gerade
den Zweck, den Kiinstler beim Publikum bekanntzumachen, so daB3 ein
Kinstler, der sein Werk zu Ausstellungszwecken zur Verfiigung stellt,
zu crkennen gibt, daB er zu seinem Werke steht und es an die Offentlich-
keit zu bringen beschlossen hat. Die 6ffentliche Ausstellung erscheint
geradezu eine der typischen Arten der Verdffentlichung von Werken der
bildenden Kiinste, und die heute herrschende Meinung anerkennt sie
denn auch als solche!?. Es wire aber unzutreffend, die Veroffentlichungs-

13 Vgl. statt vieler: Ulmer, a.a.O., S. 191 f.

14 Obige Definition in Anlehnung an Runge, a.a.O., S. 78, N. 27. Besonders beacht-
lich die Behandlung der Frage bei Piola-Caselli, a.2. 0., S. 276 ff. (zu Art. 12 ital. URG).
Zutreffend ZR 28, Nr. 91 (betreffend Veréfentlichung eines Filmstreifens).

15 Als qualifizierte Veroflentlichung konnte der Fall bezeichnet werden, wo ein Kiinstler
sein Werk in der Weise dem Publikum iibergibt, daB3 er es zur Aufstellung an einem
ffentlichen Ort bestimmt (Platz, 6ffentliche Gartenanlage und dgl.). Auf diesen Fall
bezieht sich Art. 30, Ziff. 3 URG. Grundlegend: BGE 24 1 697 fI.; 31 IT 142 fI.

16 Uber den Begriff der « Offentlichkeit» vgl. N. 14,

17 Vgl. Ulmer, a.a.0., S. 114; Elster (vgl. unten, Anm. 28), S. 188; Kohler, Kunst-
werkrecht (Stuttgart), 1908, S. 81, will die 6ffentliche Ausstellung nur dann als Ver-
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wirkung einer Ausstellung davon abhingig zu machen, dal das Werk
als «verkduflich» ausgestellt wurde!®. Denn die Verkaufsbereitschaft des
Kiinstlers ist nicht das hier entscheidende Moment, und die gegenteilige
Auffassung hat ihren Ursprung in einer Vermengung der urheberrecht-
lichen Vorschriften betreffend dic Versffentlichung. Es ist namlich in
Anbetracht der Verschiedenheit der Objekte unerlafilich, dabei zwischen
Werken der bildenden Kiinste und den iibrigen Werken zu unterschei-
den. Fiir diese letzteren ist die Verdffentlichung von der Herstellung von
Exemplaren abhédngig gemacht, und dementsprechend nur dann die Ver-
offentlichung als geschehen betrachtet, wenn das Werk in Form von
Exemplarcn allgemein zuginglich ist?®. Dieser Standpunkt kann aber
fiir Werke der hier betrachteten Natur nicht in Frage kommen, da, wie
mehrmals hervorgehoben?®, bei Kunstwerken von Exemplaren keine
Rede sein kann. Vielmehr ist jedes — vom Urheber stammende — Werk
als Originalwerk anzusehen. Die Verdflentlichung kann dementspre-
chend nur darin bestehen, da das Werk an die Offentlichkeit gebracht
wird, ohne daB man weiter verlangt, dal} dieselbe auch die Moglichkeit
habe, in Besitz cines Exemplares des verdffentlichten Werkes zu kommen.
Dies wird oft bei der Bechandlung der Frage der Verdffentlichungswirkung
ciner offentlichen Ausstellung iibersehen, mit dem unzutreffenden Resul
tat, daB sie eben nicht anerkannt wird?'. Die logische Folge dieser Auf
fassung wire dann, daBl bei Werken der bildenden Kunst von eine
Veroftentlichung tiberhaupt nicht gesprochen werden kénnte, was hochs
unbefriedigend wire??. Die hier vertretene Meinung kann auch nich

offentlichung gelten lassen, wenn sic «dauernd» ist: dicse Beschriankung scheint ur
nicht gerechtfertigt und mit dem angenommenecn Begriff der Offentlichkeit in Wides
spruch zu stehen.

18 Das ganzc Problem der Veréffentlichung von Werken der bildenden Kiinst
weist cine starke Analogie mit demjenigen der Verbreitung auf. In RGSt 46, 59 wurc
denn auch angenommen, daf3 eine zum Zwecke des Verkaufs erfolgte Ausstellung a
Verbreitung anzuschen ist. Uber die Verbreitung Ulmer, a.a.O., S. 144 f.

¥ Vgl Art. 12 Ziff. 2 URG.

20 Besonders dcutlich Rard, a.a.O., S. 865.

2 So in der revBeUe, Art. IV, Abs. 4. Auch das Genfer Weltabkommen (1952) hat
keine Lésung des Problems getroffen (vgl. Art. VI), obwohl ein Antrag Spaniens vor-
lag, die oflentliche Ausstcllung von Werken der bildenden Kiinste sei ausdriicklich
als VerofTentlichungsform vorzusehen; vgl. die reichen Angaben bei Bogsch, a.a. O.—Aw
letzter Zeit vgl.: W. Goldbaum, Kommentar zum Welturheberrechtsabkommen (Berlin
Frankfurt), 1956, S. 67 1.

22 So kann zum Beispiel nicht die in BGE 19, S. 957 gegebene Definition der Ver
offentlichung (i. c. fir Musikwerke) aul Werke der bildenden Kiinste angewand
werden. Die Notwendigkeit einer unterschiedlichen Behandlung der verschiedene
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durch Hinweis auf Art. 33 URG in Frage gestellt werden. Denn Art. 33
behandelt, wie unten darzustellen sein wird, einen Sonderfall *® und aus
ilim kann keine Folgerung beziiglich der Veréffentlichungswirkung einer
Gffentlichen Ausstellung gezogen werden (vgl. unten N. 29).

Eine andere Form der Veroffentlichung liegt normalerweisc darin, daf3
der Urheber sein Werk wverdufert. Denn durch dic Verdullierung gibt der
Urheber zu erkenncn, daf3 cr sein Werk als geschlossene Grofle betrachtet
und sie als solche von sich selbst abtrennt. In welcher Form dic Verdulle-
rung stattfindet, ist gleichgiiltig. Es kann zum Beispiel Kauf oder Schen-
kung sein: unerldflich ist nur, dafl dic VerduBerung eine solche im
cigentlichen Sinne sei, das hei3t daf3 das Eigentum iibertragen werde.

Wegen der absoluten Geltung der urheberrechtlichen Befugnisse und
ithres Vorranges anderen (dinglichen oder obligatorischen) Rechtsverhilt-
nissen gegeniiber, bewirkt unscres Erachtens die Eigentumsiibertragung
nicht deswegen die automatische Ausiibung des Veréffentlichungsrechts,
wecil dadurch der Urheber die (dinglich begriindete) Moglichkeit verliert,
auf ein nicht mehr in scinem Vermogen liegendes Objekt einzuwirken !,

sKunstwerkgattungen erhellt auch aus der Entscheidung des deutschen Bundesgerichts-
hofes vom 26. 11.1954 (vgl. deutsche Juristenzeitung, 1955, S. 211 1L), in welcher
behauptet wurde, das Verodflentlichungsrecht sei vermoégensrechtlicher und personen-
“cchtlicher Natur, es sci in den Nutzungsrechten am Werk in der Regel enthalten und
“6nnc mit dicsen unter Lebenden ibertragen werden. Diese Regel (i.c. auf Manu-
“ikripte bezogen) kann unseres Erachtens nicht auf Werke der bildenden Kiinste {iber-
wragen werden, da, wie gesagt, bei diesen die VerduBerung die Veroffentlichung ent-
qdlt. Die letztere ist aber begriffsnotwendig nur einmal moglich.

* 2 Den Ausnahmecharakter dcs Art. 33 URG anerkennt auch Streuli, Urheberrecht
' der Schweiz (Genf) 1944, S. 19, N. 24: seiner Meinung kénnen wir aber nicht folgen,
vgl. unten Note 29.

2 In BGE 751 252 fI. ist richtig entschieden worden, dal}, solange keine Loslésung

“on der Person des Schopfers stattgefunden hat, den Kunstwerken jene Selbstandigkeit

‘thle, die Voraussctzung fiir eine Charakterisierung der Werke als Vermégensobjekt
sci. Diese Loslosung finde nicht nur dann statt, wenn der Kiinstler die Werke ver-
duBere, sondern auch dann, wenn die Werke in seine private Sammlung als unver-
kauflich uberfithrt werden. Hingegen scien sogenannte Atelicrbilder steuerrechtlich
nicht als Vermogen zu betrachten. Es sel aber hervorgehoben, daB3 hier die Frage der
Veroffentlichung keine Rolle spiclt, im Gegensatz zu den Fiallen des SchKG. Denn die
steuerrechtliche Relevanz eines Gegenstandes ist durch seinen Vermégenscharakter
‘gegeben, und selbstverstidndlich bedarf ein Kunstwerk nicht der Versfientlichung,
‘um als Vermogensobjekt zu gelten. Wenn das vom BG nur fiir diejenigen Werke als
gegeben erachtet wird, die vom Kiinstler losgelést sind, und sel es auch nur in der
“Form der Aufnahme in der eigenen Sammlung, so entspricht diese Auffassung unseres
‘Erachtens einer unerldBlichen Forderung der Rechtssicherheit beziglich der Ein-
schitzungsmoglichkeiten sowic dem notwendigen Schutz der Kiinstlerfreiheit in der,
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sondern weil die Eigentumsiibertragungsgeschifte einen typischen Willensinhal:
enthalten, dem gegeniiber der Vorbehalt des Veriffentlichungsrechts sinnwidrig wdre.
Eine Ubertragung, die unter dem absolut wirkenden Vorbehalt des Ver-
offentlichungsrechtes zugunsten des Urhebers-VerduBerers erfolgen
wiirde, wire deshalb keine Eigentumsiibertragung mehr, sondern wiirde
eventuell unter eine bloBe Besitziibertragung fallen (Leihe oder dgl.).
Damit erklart sich, daB3 die Verdffentlichungsbefugnis nur dort als er-
schopft zu gelten hat — auBer wenn dies durch eine ausdriickliche dicatio
stattfindet —, wo die typische Intensitit des Lossagungswillens des Ur-
hebers beziiglich des corpus mechanicum notwendigerweise darauf schliefen
1a8t, dafBl auch der Veroffentlichungswille darin enthalten ist 23, Deswegen,
und immer unter dem Vorbehalt einer ausdriicklichen oder stillschwei-
genden dicatio®®, hat die Erfullung solcher Rechtsgeschifte nicht als
Veroflentlichung zu gelten, welche keine Eigentumsiibertragung be-
wirken: so zum Beispiel Miete und Leihe. Die bloBle Besitziibertragung
bewirkt an sich also keine Verdffentlichung. Dies nicht deshalb, weil
dadurch kein ausschliefSliches Recht des Dritten an der Sache begriindet
wird, sondern weil der ihr zugrunde liegende typisierte Wille nicht die
zur Ausiibung des Veroffentlichungswillens des Urhebers erforderliche
Intensitiat aufweist. Daher kann dem noch bestechenden Veroftentlichungs-
recht des Kiinstlers auch nicht der gute Glaube des eventuellen Dritt-
erwerbers entgegengehalten werden. Denn der gute Glaube ist dazu geeig-
net,sachenrechtliche,nicht aberurheberrechtliche Wirkungen zu entfalten.

Die in dieser Erkenntnis enthaltene Konkomitanz zweier Willen?? ist
nicht, wic auf den ersten Blick erscheinen konnte, eine bloBe Spieleret,

sozusagen, Wachstumsperiode des Werks. An sich aber stellt jedes Werk ungeachte:
dessen Vollendungsform einen Vermégensgegenstand dar, wie schon Kohler (Kunst-
werkrecht, S. 182, N. 1) gegen Allfeld bemerkte. Fraglich der Entscheid der ziircher.
Oberrekurskomm. vom 9. 7. 1931 (ZR 31, Nr. 56; wonach es auf den Grad der Ver-
kduflichkeit der Gemilde ankomme, diese stche im Verhiltnis zum Ruf des Malers).

% Der allgemeine Satz, dal das Recht, ein Werkstiick éffentlich zur Schau zu
stellen, nicht aus dem Urheberrecht, sondern aus dem Recht am Werkstiick flieB:
(so Ulmer, a.a.0., S. 136) ist unseres Erachtens in seiner Begriindung unzutreffend.
Vgl. insbesondere die folgenden Ausfithrungen {iber den originiaren Eigentumserwerb.

2 Als ein Fall der dicatio ist anzusehen die Leihe eines Kunstwerkes von seiten des
Urhebers an einem &ffentlichen Kunstmuseum, wenn damit die (eventuell stillschwei-
gende) Erlaubnis zu dessen Ausstellung verbunden ist: ein solches Werk wire dem-
entsprechend als veroffentlicht zu betrachten.

27 Es darf dabei nicht iibersehen werden, dafl es sich um zwel verschiedene Erschei-
nungen handelt: das eine Mal eine einseitige Willenserkldrung, namlich bei der Aus-
ibung des Verdffentlichungswillens, das andere Mal das Zusammentreffen zweier
Willenserklarungen.
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die jeglichen praktischen Wertes entbehren wiirde. Sie wirft vielmehr
ein giiltiges Kriterium ab, um das Problem der Ausiibung des Veroffent-
lichungsrechtes zu l6sen, und sie findet eine Bestédtigung in einem typi-
schen Fall. Die Geltung des Satzes, da3 nicht die bloBe Erlangung des
Eigentumsrechtes am Werk scitens cines Dritten das fiir die Verdffent-
lichung Entscheidende ist, sondern der mit der Eigentumsiibertragung
parallellaufende Verdffentlichungswille, findet ndmlich eine Bestitigung
in den Fillen, wie der Okkupation einer res dcrelicta, wo das Eigentum
in der Person des Dritten origingr entsteht. Angenommen der Fall, ein Kiinst-
ler habe eines seiner Bilder zerrissen und weggeworfen und ein Dritter
habe dasselbe auf der StraB3e gefunden, zu sich genommen und reparieren
lassen: kann man hier behaupten, der Urheber habe sein absolut wir-
kendes Veroffentlichungsrecht verloren? Die Antwort kann nur eine
negative sein. Denn der Dritte erwirbt 1. ¢. bestimmt das gleiche (ding-
liche) Recht wie der Kiufer, ja unter Umstinden ein besseres, weil
freieres Recht; aber dieser Erwerb ist nicht vom Kiinstler abgeleitet,
und daher auch nicht von dessen Willen begleitet, das Werk zu veréflent-
lichen. Im Gegenteil, gerade die Tatsache, daB3 der Urheber das Bild
zerstort hatte, la3t erkennen, daf3 er sein Ver6ffentlichungsrecht in héchst
negativer Weise ausgeiibt hat, und er ist dementsprechend zu schiitzen.

. Verduferung mit Ausstellungsvorbehalt?

Gegeniiber der angenommenen Parallelitit zwischen VerduBerungs-
und Verdffentlichungswillen und in Anbetracht der nicht unerheblichen
Folgen, die daraus fiir den Urheber erwachsen kénnen — da die Parallelitit
in ithrer Wirkung einer Vermutung gleichkommt —, mul3 man sich fragen,
ob ihm ein Mittel zur Verfiigung steht, die Verbindung VerduBerung-
Verdffentlichung zu verhindern. Es mul}, mit anderen Worten, gepriift
werden, ob der Kiinstler bei der VerduBerung des Werkes die Méglich-
keit besitzt, das Veroffentlichungsrecht nicht zu konsumieren, sich dessen
Ausiibung vielmehr fiir die Zukunft vorzubehalten. Die Frage hat be-
sonders hinsichtlich des Ausstellungsrechtes (das wir hier allein behan-
deln) eine grofle Bedeutung, denn es sind leicht Falle denkbar, in denen
cine VerduBerung wohl stattfindet, aber unter dem — eventuell still-
schweigenden — Vorbehalt des rein privaten Gebrauches des Kunst-
werkes. Die herrschende Meinung anerkennt die Moglichkeit eines Vor-
behaltes, aber mit blo3 obligatorischer Wirkung?8, und daran muf3 fest-

28 So: Ulmer, a.a. 0., S. 190; Ravd, a.a.0., S. 868 {.; aus den ilteren Werken beson-
ders Elster, Urheber- und Erfinder, Warenzeichen- und Wettbewerbsrecht (Berlin-
Leipzig), 2. Aufl. 1928, S. 188.
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gehalten werden, auch wenn dies unter Umstinden zu unbefriedigenden
Losungen fithren kann?. Es ist dabei nicht zu tibersehen, daf3 es fiir den
Kinstler unter Umstidnden sehr hart sein kann, zum Beispicl der Ausstel-
lung eines Bildes nicht wirksam widersprechen zu kénnen, das er, statt
zu verbrennen, wie lingst beabsichtigt, einem Freunde auf dessen Ver-
langen iiberldBt (das heiBit: schenkt) und das diescr entweder selbst aus-
stellt oder von Dritten ausstellen 148t, oder weiterverduflert. Aber auch
in solchen Fillen ist dem Urheber die Wohltat eines absolut wirkenden
Vorbehalts abzusprechen. Das Ausstellungsrecht kann unsercs Erachtens
zwar nicht als eine so wichtige Befugnis des Eigentiimers eincs Kunst-
werkes angeschen werden, als daf3 sie immer dazu reichen wirde, die
unter Umstinden bestehenden héchstpersonlichen Interessen des Ur-
hebers aufzuwiegen. Gerade im oben angefithrten Fall ist es klar, dal}
durch eine Ausstellung des betreffenden Bildes grundsitzliche Interessen
des Malers gefiahrdet werden konnen, die durch das Interesse des
Freundes oder des Dritterwerbers an der Ausstellung gar nicht aufgewo-
gen werden. Aber auch solche Falle rechtfertigen nicht cine verschiedene
Behandlung. AuBer der Tatsache, dafl sic sclten in so ausgeprigter
Form vorkommen, mufl der Umstand beriicksichtigt werden, dafl der
Urheber die VerduBlerung gewollt hat, somit das Risiko einer Ausstellung
Dritten gegeniiber iibernchmen muf. Thm ein absolutes Ausstellungsrecht
fiir solche Fille reservieren, wiirde heiffen, schwerwiegende Folgen in
Kauf zu nehmen: es ist naheliegend, daBl ein solches Recht die Eigen-
tumsordnung in ihrem Kern treffen wiirde®. Eine so weitgehende Um-
gestaltung konnte sich nur aus einer ausdriicklichen gesetzlichen Rege-

29 Gerade deswegen glauben wir, daff dic Tragweite des Art. 33 eine beschrankterc
ist, als dies sein Wortlaut glauben 148t. Denn er deckt nur dic Félle, wo bei VerduBerung
eines Kunstwerkes cin Vorbehalt betrcflend die Ausstellung desselben vereinbart
wurde: wobci das Gesetz fiir diese Félle vorsieht, daB die Ausstellung dann keine Ver-
tragsverletzung darstellt, wenn die Zustimmung des Urhebers aus Griinden nicht cin-
zuholen war, dic vom Eigentiimer nicht zu vertreten sind. Insofern ist eine gesetzliche
Verankerung notwendig, denn diesc Uberlegung bezweckt den Schutz des sozialen
Interesses an der Ausstellung des betreffenden Kunstwerkes; dieser konnte aber nicht
durch die — sonst mégliche — Konstruktion ciner negotiorum gestio des Eigentiimers im
Interessc des Urhebers mit der gleichen befreienden Wirkung erreicht werden. Denn
das soziale Intercsse braucht nicht mit demjenigen des Urhebers sclbst zusammen-
zufallen. — Eine anderc Auslegung findet sich bei del Bianco a. a. O., Seite 223. Er will
diese Norm nur bei mechanischen Wiedergaben des Werkes anwenden und betont, daf3
das Original von der Sonderregclung ausgeschlossen zu bleiben hat. Dieser Meinung
vermogen wir uns nicht anzuschlicflen.

3 D¢ Sanctis, a.a.0., 8. 125; Uber das Verhiltnis zwischen dinglichen und urheber-
rechtlichen Vorschriften allg. RGZ 79, 397.
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lung ergeben: es besteht namlich die Méglichkeit, das Ausstellungsrecht
aus der Verdffentlichung auszuklammern und es zu verabsolutieren.
Damit werden aber Fragen aufgeworfen, die eine gesonderte Behandlung
erheischen (vgl. unten sub II).

Man braucht, so glauben wir, keine weiteren Ausfithrungen, um dic
Zuldssigkeit des rein obligatorischen Vorbehaltes beziiglich des Aus-
stellungsrechts zu begriinden. Wann cin solcher als vereinbart zu gelten
hat, beantwortet sich nach allgemeinen Gesichtspunkten, wobei noch
hervorgehoben sei, dall in diesem Gebiet die begleitenden Umstdnde des
Falles oft zu der Annahme eines Vorbehaltes fithren kénnen. Seine still-
schweigende Vereinbarung wird besonders dort anzunchmen sein, wo
die VerduBerung eine unentgeltliche war oder wo sie, auch wenn ent-
geltlich, offensichtlich auf einem bestehenden Freundschaftsverhdltnis
fuBte. Dies kann auch dazu fithren, dal der Erwerber durch eigenméch-
tige Ausstellung eines Kunstwerkes das zwischen den Parteien als be-
stehend anzunehmende Vertrauensverhiltnis verletzt und dementspre-
chend schadcnersatzpflichtig wird. Das richterliche Ermessen hat einen
geniigend weiten Spiclraum, umdiesen Begebenheiten Rechnung zu tragen.

Dieser Uberblick kann dahin zusammengefafit werden, daf bei Werken der bil-
denden Kiinste das Verdffentlichungsrecht durch Gffentliche Ausstellung und durch
Verduferung des betreffenden Werkes ausgeiibt wird. Bei der Verduferung list ein
eventuell zugunsten des Urhebers vereinbarter Ausstellungsvorbehalt nur obliga-
lorische Wirkungen aus.

1. Das Ausstellungsrecht eines verdflentlichten Werkes

Was das Ausstellungsrecht in sciner normalen Gestalt (das hei3t nach
erfolgter Veroffentlichung des Werkes) anbelangt, ist daran festzuhalten,
daB dessen exklusiver Vorbehalt zugunsten des Kiinstlers weder positiv-
rechtlich begriindet ist noch wiinschenswert erscheint. Positivrechtlich
gesehen scheinen uns die im cingangs wiedergegebenen Entscheid vor-
gebrachten Uberlegungen zutreffend, so daB wir einfach auf sie hin-
weisen mochten. Das URG gibt keinen AnlaB3, eine abweichende Mei-
nung zu vertreten®. Nur dic rechtspolitische Frage wollen wir hier be-
handeln: ihre Beantwortung muf3 aber, um es vorwcgzunehmen, eben-
falls negativ ausfallen.

Is fehlt zwar nicht an Bestrebungen, ¢in solches Exklusivrecht positiv-
rechtlich zu verankern. So wurde im deutschen Akademieentwurf des

Jahres 1939 in § 11 Abs. 1 Ziff. 4 das Recht, «ein Werk der bildenden

31 Uber die moglichen Zweifel aus Art. 33 URG vgl. N, 29.
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Kiinste offentlich zur Schau zu stellen», als ausschlieBliches Recht des
Urhebers anerkannt. Hingegen nahm der Entwurf von 1932 das Aus-
stellungsrecht nur in seiner Verdffentlichungswirkung unter den ex-
klusiven Befugnissen des Urhebers auf (vgl. § 13 in Verbindung mit
§ 11)32. Auch im Entscheid des venezianischen Appellationsgerichtshofes
1. S. de Chirico-Biennale ist behauptet worden, daB3 das Ausstellungsrecht
de jure condendo dem Kinstler reserviert werden sollte. Zur Begriindung
dieser Ansicht wurde insbesondere ausgefiihrt, daf3 die Ausstellung eines
Werkes (besonders in so bedeutenden Ausstellungen wie der Biennale)
die kiinstlerische Bewertung des Urhebers durch cinen direkten Vergleich
mit anderen Kiinstlern coram populo auf das Spiel sctze, so dal ihm allein
die Entscheidung tber die Teilnahme an der Ausstellung zustehen solle.
Gegen diese Uberlegungen hat insbesondere Ravd, a.a.O. S. 869, Stellung
genommen. Es scheint uns, dafl die Herausklammerung des Ausstcllungs-
rechts aus dem Veréffentlichungsrecht und seine Unterstellung zu den von
der Eigentumsfrage am Werk unabhingigen Rechten des Kiinstlers nicht
gerechtfertigt ist. Das beweist eine Gegeniiberstellung der normalerweise
vorhandenen Interessen des Urhebers und derjenigen des Eigentiimers.
Ausgeschlossen ist zunichst, daB die wirtschaftlichen Interessen des
Kiinstlers dabei angerufen werden kénnen: ein direkt aus der Ausstellung
gezogener Nutzen wird selten vorlicgen, und ein mittelbarer Nutzen
(zum Beispiel durch Verkauf des Kunstwerkes) kommt auch dem
Kiinstler zugute. Durch die Einfitlhrung des sogenannten Iolgerechts
laufen ja das Interesse des Eigentiimers an der Zirkulationsfdhigkeit des
Kunstwerkes und die wirtschaftlichen Interessen des Urhebers parallel.
So dall die Subsumtion des Ausstellungsrechts unter den Nutzungs-
rechten sich nachteilig fir den Urheber selbst auswirken kénnte: denn,
auch wenn anerkannt, wiirde seine Tragweite nicht auch das Recht auf
Herausgabe des Kunstwerkes zu Ausstellungszwecken decken. Ein
solches Recht hiitte aber auch, immer vom wirtschaftlichen Standpunkt
aus, keinen grofien Sinn, da dem Eigentiimer die Entscheidung iber
eine eventuelle VeriuBlerung verbleiben wiirde.

Der einzige Grund kénnte rechtspolitisch darin geschen werden, dal3
unter Umstdnden dic Ausstellung hochstpersénliche Interessen des Ur-
hebers gefihrden kann. Diese Behauptung ist an sich richtig, kann aber
leicht miBBverstanden werden. Es darf nimlich nicht iibersehen werden,
daB3 die durch eine Ausstellung eventuell beriihrten Interessen im Kern
mit denjenigen zusammenfallen, die durch die exklusive Veroffent-

32 Vgl. den Text der Entwiirfe bei Runge, a.a.O. S. 887 ff.
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lichungsbefugnis des Urhebers schon geschiitzt sind. Ein Ausstellungs-
recht, das die Veroffentlichung iiberdauern wiirde, hitte somit zur Folge,
dal3 die gleichen Interessen cinen doppelten Schutz genicBen wiirden.
Praktisch gesehen wiirde das dazu fithren, daBl dem Urheber die Méglich-
keit gegeben wire, die Verdffentlichung des Werkes riickgidngig zu
machen. Ein so weitgehender Schutz ist, wic oben (sub I, 1) ausgefiihrt,
nicht gercchtfertigt. Hat sich aber der Kiinstler einmal entschieden, sein
Werk zu verdffentlichen und hat er es zum Beispiel verkauft, so stehen
seinen Interessen diejenigen des Erwerbers und der Allgemeinheit gegen-
tiber, worunter insbesondere kunstgeschichtliche Interessen fallen. Welche
aber sind dic Urheberinteressen, dic iiber dicjenigen hinausgehen, die
das Verdffentlichungsrecht schon deckt? Sie konnen grundsitzlich
zweierlei Art sein. Einmal, wenn man so sagen darf, sind es Interessen
rein kinstlerischer Art: so das Intercssc, nicht neben besseren oder
bekannteren Kiinstlern in die Offentlichkeit zu treten, das Intcresse, der
Kunstkritik zu weichen und dgl. Fir einca solchen Schutz bestcht aber
nach der Veréflentlichung kein Anlaf3, und es entspricht einem Grund-
satz gesunder Verantwortlichkeit, dal3 der Urheber dies in Rechnung
zu nchmen habe. Gerade der Fall de Chirico-Biennale ist in dieser Beziehung
aufschluBBreich: man kann sich nidmlich nur schwer des Eindruckes
erwehren, daf3 dort cigentlich mehr von einem « Empfindlichkeitsschutz »
als von einem «Personlichkeitsschutz» hitte die Rede sein kénnen. Und
es ist nicht zuviel verlangt, wenn man den Kiinstler, dem seinc frither
verduBerten Werke nicht mehr angenchm sind, auf den Weg der «aktiven
Selbstverleugnung » verweist — wenn der Ausdruck gestattet ist. Es steht
ihm, mit anderen Worten, die Méglichkeit offen, sei es durch Schaffung
neuer Werke, sei es durch Teillnahme an der kunstkritischen Diskussion,
scine neuen Ansichten zu verfechten. Somit ist gesagt, dall rein kiinst-
lerische Interessen des Urhebers nach der Verdffentlichung keinen Schutz,
insbesondcre nicht den Schutz vor Ausstellungen verdienen.

Anders kann wohl der Fall gelagert sein, wenn das Ausstellungsrecht
unter anderen als kiinstlerischen Gesichtspunkten betrachtet wird. Der
Kiinstler kann insbesondere cin ethisches Interesse daran haben, frithere
Werke nicht ausstellen zu lassen (zum Beispiel bei obszonen Werken, wo
dann das Interesse des Urhebers und dasjenige der Allgemecinheit an der
Erhaltung der guten Sitten parallel laufen wiirden). Oder es kénnen
politische Momente sein, die hier mithineinspiclen (man denke etwa an
den Fall, dafl die geplante Ausstellung cinen ausgesprochen politischen
Charakter trage, was dazu fithren wirde, willkiirlich dem Urheber eine
nahe Verwandtschaft mit der betreffenden Richtung zu unterstellen).
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Es ist nicht zu leugnen, daf} solche Interessen an sich schutzwiirdig sind
und daf} ihre Nichtbeachtung einen schwerwiegenden Eingriff in die
Personlichkeit des Kiinstlers bedeuten kann. Auch solche Fille kénnen
indessen nicht durch urheberrechtliche Uberlegungen erfa3t werden.
Denn was hier geschiitzt werden soll, ist primar nicht die Kinstler-
personlichkeit, sondern die allgemeine Personlichkeit, die Wiirde und
soziale Geltung des Urhebers. Sein Schutz ergibt sich aber schon aus
Art. 27 ZGB, und eine Verletzung kann als unerlaubte Handlung
(Art. 41 ff. OR) einen Schadenersatzanspruch begrinden. Unter Um-
stinden kénnen auch die strafrechtlichen Tatbestinde der Ehrverletzungs-
delikte (Art. 173 ff. StGB) erfiillt sein. Damit ist aber die Schwelle des
URG iiberschritten und man tritt ins gemeinrechtliche Gebiet hinein:
die Urheberschaft gibt nur den nétigen Ansatzpunkt dazu.

Man konnte sich in diesem Zusammenhang weiter fragen, ob die An-
erkennung eines exklusiven Ausstellungsrechtes zugunsten des Urhebers
nicht auch eine weitgehende Beschrinkung der Grenzen der Kunstkritik
nach sich ziehen wiirde. Diese Grenzen sind bekanntlich sehr weit
gezogen, und das ist im Hinblick auf die Funktionen der Kunstkritik
bestimmt gerechtfertigt (grundlegend BGE 33 II 234 ff.); die Anerken-
nung des Ausstellungsrechts fuBlt aber auf Uberlegungen, die grundsitz-
lich entgegengesetzt laufen.

Dal} der Urheber nach VerduBerung des Werkes kein ausschliefliches
Recht mehr an dessen Ausstellung hat, heiB3t nicht nur, daf3 Ausstellungen
ungcachtet seines Willens stattfinden kénnen, sondern auch, daf} er kein
Recht hat, vom Inhaber des Kunstwerkes die 6ffentliche Ausstellung
desselben zu verlangen. Der rechtmiBige Erwerber eines Kunstwerkes hat,
mit anderen Worten, keine Ausstellungspflicht — dafl eine solche obliga-
torisch begriindet werden kann, ist naheliegend, braucht hier aber nicht
besonders behandelt zu werden. Dies kann von erheblichem Nachteil
fur den Kiinstler sein, und es ist zu erwigen, ob ihm nicht eine dem bei
literarischen Werken anerkannten Riickrufsrecht zhnliche Befugnis ein-
gerdaumt werden sollte. Wir sind indessen der Auffassung, dall die Inter-
essen des Kiinstlers genligend durch das anerkannte Recht des Zugangs
zum Werk?® und des ithm vorbehaltenen Vervielfaltigungsrechts3! ge-
schiitzt sind und wiirden bloB im Falle der Schikane ihm einen entspre-
chenden Schutz angedeihen lassen (nach OR 41 f1).

33 Vgl. Ulmer, a.a.0. S. 200 f. Auch deutscher Bundesgerichtshof vom 26. 10. 1951
in: Neue Juristische Wochenschrift 1952, 661 f. (i.c.: Krankenhauskartei}.

3 Vgl. BGE 67 II 59 ff.



111. Besondere Probleme um die Kunstausstellung

Von der Problematik des Ausstellungsrechtes, die wesentlich mit dem
Urheberrecht verbunden ist, zu unterscheiden, jedoch mit ihr praktisch
verknipft, sind ecinige Fragen, dic bel Kunstausstellungen auftauchen
kénnen — auch wenn sie, nach der vorhandenen Rechtsprechung zu
beurteilen, von groBer Seltenheit sind. Wir mochten sie daher in diesem
Zusammenhang nicht unerwihnt lassen, miissen uns aber auf cinen Uber-
blick beschrianken.

Es sel noch vorausgeschickt, dafl wir von den moglichen Formen von
Kunstausstellungen nur digjenigen 1m Auge behalten, die éffentlich
organisiert werden und die primédr einen kulturellen Zweck verfolgen.
Es scheiden damit rein private und insbesondere zu gewerblichen
Zwecken organisierte (seien es zeitlich beschrankte oder stindige) Aus-
stellungen aus.

1. Der Ausstellungsvertrag®

Zwischen den Organisatoren (diese Bezeichnung brauchen wir all-
gemein, das heiBt als Inbegriff der Organisation einer Kunstausstellung,
ohne Riicksicht auf ihren eigentlichen rechtlichen Charakter) und den
ausstellenden Kiinstlern kniipfen sich natiirlich rechtliche Beziehungen
an, die einen vertraglichen Charakter aufweisen. Die Besonderheit der
thnen zugrunde liegenden Interessenlage verbietet es aber, sie einer der
gesetzlich geregelten Vertragsarten abschlieBend zu unterstellen, 148t
vielmehr den Ausstellungsvertrag als gemischten Vertrag erscheinen (es hat
ja keinen groflen Wert zu sagen, es handle sich um einen Vertrag sui
generis®®). Dabeil werden je nach den Umstinden des Falles besonders
die Normen iiber den Leihevertrag (Art. 305 ff. OR), den Mietvertrag
(Art. 253 ff. OR), den Hinterlegungsvertrag (Art. 472 ff. OR) bestim-
mend hervortreten. Aber es sind auch Fille denkbar, wo zum Beispiel
die Auftragsregelung (Art. 394 ff. OR) herangezogen werden mul3: dann
ndmlich, wenn Abmachungen iiber den durch die Ausstellungsorgane
selbst zu betdtigenden Verkauf der ausgestellten Werke getroffen worden
sind. Wiahrend die Hauptpflicht des Kinstlers regelmifBlig sich darin
erschopfen wird, das Kunstwerk zur Verfiigung zu stellen (wobei die
Entscheidung tiber den «geeigneten Zustand» desselben grundsitzlich

3% Dariiber, mit Hinweisen auf dltere Werke (ncuere sind dem Verfasser nicht be-
kannt, ebcnsowenig Entscheidungen, auller den unten zit.), kurz Nuove Digesto Italiano.
sub «Esposizione, Contratto di».

3¢ So in Nuovo Digesto Italiano.
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ihm selbst vorbehalten bleiben soll), erscheinen die Vertragspflichten
der Ausstcllungsorgane umfasscnder Art. AuBer der Hauptpflicht, das
Werk iiberhaupt auszustellen, werden sie normalerweise darin bestehen,
dics in einer gewissen ginstigen Art vorzunehmen (worunter auch dic
unten zu behandelnden Informationspflichten, Anordnungspflichten und
dgl. fallen), und dafur zu sorgen, daB das Werk durch die Ausstcllung
nicht zu leiden hat (man denke so zum Beispiel an die Pflichten betreffend
Temperatur- und Feuchtigkeitsgrad der Ausstellungsriume, aul Uber-
wachung derselben u.a.m.).

Dabei darf iibrigens nicht tibersechen werden, dall normalerweise
offentliche Ausstellungen nach gewissen, feststehenden Richtlinien organi-
siert werden, in denen auch diesc Fragen zum voraus geregelt sind
(Formularvertrige). Die Giltigkeit solcher Richtlinien den ausstellenden
Kinstlern gegeniiber ist natiirlich keinc absolute, und die daraus ent-
stchenden Probleme sind gegebenenfalls nach den gleichen Grundsétzen
zu losen, die fur parallele Erscheinungen aufgestellt worden sind (so
fur die Verbindlichkeit von Allgemeinen Geschiftsbedingungen, von
Adhésionsvertragen usw.) 37,

2. Das Mitwirkungsrecht des ausstellenden Kiinstlers

Dicse Frage kann unter Umstanden — wie dic wiedergegebene Ent-
scheidung zeigt — auch auBerhalb eines Ausstellungsvertrages akut
werden. So, wenn der Kiinstler nicht selbst ausstellt, sondern seine Werke
aus Drittbesitz stammen; sic scheidet hier aber aus und wir behandeln
nur den Fall, dafl der Kunstler selbst cigene Werke ausstellt. Das Inter-
cssc des Kiinstlers, an der Ausstellung eigener Werke mitzuwirken,
besteht grundsitzlich darin, daB sie unter den bestméglichen Verhilt-
nisscn dem Publikum vorgestellt werden. Nicht nur der Ruf ciner Aus-
stellung fallt darunter, sondern die Anordnung, die Lage, die Art, in
welcher seine Werke ausgestellt werden; sowie alle anderen Momente,
dic dazu gecignet sind, die Prasentation der Kunstwerke zu becinflussen.
Einige damit zusammenhidngende Fragen sollen hier herausgegriffen
werden.

a) Zulassung®. Ein Recht auf Zulassung zu einer Ausstellung hat der
Kiinstler grundsitzlich nicht®. Normalerweise steht die Entscheidung

37 Die Frage ist in BGE 67 II 61 offengelassen.

35 Dartiber der Entscheid des italicnischen Consiglio di Stato vom 26. 5./15. 7. 1952
in Il diritto di Autore, 1953, S. 54 fI. Das Urteil befal3t sich aber nur mit verwaltungs-
rechtlichen Uberlegungen.



dartiber einem FachausschuBl zu, decr nach mehr oder weniger fest-
gelegten und festlegbaren Kriterien die geeigneten Kunstwerke zu wihlen
hat. Die Wahl erfolgt in Ausiibung einer weitgchenden Ermessensfreiheit,
die schon wegen der Natur der Sache selbst einer objektiv tiberpriifbaren
Begrindung mcistens  entbehrt. Diese Freiheit muB3 auch geschiitzt
werden, und die einzige Riige, die cin Kinstler mit Erfolg crheben
konnte, wire eine solche, die sich auf cin offensichtlich schikanéses Vor-
gehen des Fachausschusses stitzen wiirde. Denn dies wiirde Schaden-
ersatzfolgen nach Art. 41 ff. OR nach sich ziehen?; bei behordlich oder
von Anstalten des dffentlichen Rechts organisicrten Ausstellungen kénnte
cr dagegen die UnregelmidfBigkeit auf dem Verwaltungswege verfolgen.
In solchen schweren Fallen wiirde dem Kiinstler auch nicht der (iiblich
vorgesehene) Verzicht aul Rekursmoglichkeiten cntgegengehalten wer-
den kénnen. Ahnliche Uberlegungen gelten, im Falle der Zulassung, fiir
die getroffcne Wahl der auszustellenden Werke, vorausgesetzt, daf3 nicht
der Kinstler sclber, wie das normalerweise geschehen wird, sie vor-
gelegt hat.

b) Anordnung. Es sollte unbestritten sein, dal3 dem Kiinstler kein aus-
schlieBliches Recht auf die Gestaltung einer Ausstellung beziiglich seiner
Werke anerkannt werden kann. Die Anordnung ist Sache der verant-
wortlichen Organisatoren der Kunstschau selbst; sic allein sind dazu
berufen, und es wire unangebracht, diese Entschcidung dem Kiinstler
selbst zu iiberlassen. Wenn das Recht des Kiinstlers grundsitzlich ver-
neint wird, so muf3 dies cum grano salis verstanden werden. Je nach
dem Beitrag, den die Werke eines Kiinstlers zur Bildung der Ausstellung
leisten, laB3t sich auch die Pflicht der Organc messen, ihn mitsprechen

3 Nach Allfeld (in Recht, Rundschau fur den deutschen Juristenstand, 1909, S. 90)
kann der Kinstler verlangen, daB seine fiir die Offentlichkeit bestimmten Werke
offentlich ausgestellt werden. Dieser Fall deckt sich offensichtlich nicht mit den hier
besprochenen und interessiert die Falle des Art. 30 Ziff. 3 URG.

40 Fine weitergchende Verantwortlichkeit der Ausstellungsorgane vor dem Abschluf3
des Ausstellungsvertrages kann sich natiirlich auf Grund der culpa in contrahendo bzw.
auf Grund der Verletzung von sogenannten auflergesctzlichen Schuldpflichten (iiber
diese Dolle in ZGesStWiss. 1943, S. 67 fI.) oder sogenannten faktischen Vertragsverhilt-
nissen kratt sozialen Kontaktes (zuerst Huupt, Uber faktische Vertragsverhiltnisse, S.A.,
Letpzig, 1943, S. 9 f.) ergeben. Sie kann aber nicht in bezug auf den AbschluB sclbst
des Vertrages (also: auf die Zulassung) angcrufen werden, sondern blof3 in bezug auf
die Begleitumstinde des Falles. Darauf einzugchen wiirde zu weit fithren: als Beispicl
sei hier genannt der Fall einer Beschiddigung des Werkes bei Besichitigung durch die
Ausstellungsorgane.
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zu lassen. Diese Pflicht steigert sich von einer reinen Anstandspflicht (die
gebietet, nach Méglichkeit dem Wunsche des Kiinstlers zu entsprechen)
zu einer eigentlichen Rechtspflicht, die im Ausstellungsvertrag ihren
Ursprung findet. Es sind ndmlich Fille denkbar, wo die Unsorgfiltigkeit
der Ausstellungsorgane oder ihre eigenwillige und unbegriindete Ver-
nachldssigung der Werke des betreffenden Kiinstlers eine Vertrags-
verletzung darstellen konnte, woraus dem Kiinstler die dementsprechen-
den Befugnisse (OR Art. 97 ff.) erwachsen wiirden. Das sind aber
Grenzfille, die besonders bei solchen Ausstellungen auftreten konnen,
wo die Zahl der teilnehmenden Kiinstler beschrinkt ist. Im Falle einer
sogenannten persénlichen Ausstellung (in welcher nur die Werke eines
einzigen Kiinstlers gesammelt werden) vermindert sich dementsprechend
die Freiheit der Organisatoren, so dall von einem eigentlichen Mit-
wirkungsrecht des Ausstellenden die Rede sein kann.

Im Anordnungsrecht der Ausstellungsorgane ist natiirlich (mindestens
bis zur Eréfinung der Ausstellung®!) ein Anderungsrecht mitenthalten,
das hei3t das Recht, ein Werk von einem schon zugewiesenen Platz zu
entfernen, um ihm einen anderen zuzuweisen. Dieses Recht stand im
Jahre 1923 ebenfalls in Venedig zur Diskussion und das Gericht hat es in
dieser einzigartigen Entscheidung bejaht (dariiber unten sub 3).

Dem Problem der rdumlichen Anordnung der Werke ist dasjenige der
Einrcihung derselben unter eine bestimmte Bezeichnung verwandt, die
Uber Art oder Richtung oder Schule des betreffenden Kiinstlers Auskunft
zu geben geeignet ist, wie die Ausdriicke: abstrakt, kubistisch, meta-
physisch und dgl. Es handelt sich hier mit andern Worten um eine Kata-
logisierung, und insoweit ist das Recht des Kiinstlers auf Bestimmung der-
selben unseres Erachtens absolut zu verneinen. Man tritt damit in das
Gebiet der Kunstkritik hinein, und es muf3, besonders auch gegeniiber
den nicht eindeutigen Ausfilhrungen im eingangs wicdergegebenen Ent-
scheid, daran festgehalten werden, daB3 der Kritik hier der Vorrang
gebiihrt. Mchr als nach dsthetischen Momenten werden bei ciner solchen
Auswahl denn auch dic Werke nach fiir die betreffende Richtung typi-
schen Gesichtspunkten beurteilt: der Grad ihirer Eigenart ist somit ent-
scheidend, und seine Feststellung ist eine Aufgabe der Kunstkritik. Die
Katalogisicrung kann natirlich unzutreffend sein: das involviert aber
nicht die Verantwortlichkeit des Kritikers (somit auch nicht diejenige

1 Nach Eréffnung der Ausstcllung ist die Anderungsfreiheit nur in eincm engeren
Rahmen anzuerkennen. Denn unter Umstéinden kann sie zu einer fahrlissigen Schadi-
gung des Kiinstlers fithren und eine Vertragsverletzung darstellen.
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der Ausstellungsorgane), sondern kann blof3 dazu fithren, seinen eigenen
Kritikerruf in Frage zu stellen.

Dieser ganze Fragenkomplex weist auf einc weitgehende und notige
Ermessensfreiheit der Ausstellungsorgane hin und es wire bedenklich,
sie zugunsten der Kiinstler einzuschrianken.

3. Die Informationspflichten der Ausstellungsorgane*?

Mit der Beteiligung an einer Kunstausstellung bezweckt der Kiinstler,
durch Veréffentlichung seiner Werke seinen Ruf zu befestigen, zu ver-
groBern oder eventuell iiberhaupt erst zu begriinden. Diesem Zwecke
entsprechen verschiedene, aus dem Ausstellungsvertrag sich ergebende
Pflichten der Ausstellungsorgane, die unter der Bezeichnung Informations-
pflichten zusammengefaBt werden kénnten. Sie bestehen im wesentlichen
darin, durch verschiedene Mittel die Werke der Teilnehmer hervorzu-
heben und so voneinander zu sondern, dafl dem Publikum keine Zu-
rechnungsfehler unterlaufen kénnen. Ublicherweise bestehen diese Mittel
darin, entweder einen sogenannten Katalog iiber die Ausstcllung heraus-
zugeben, und/oder an jedem Kunstwerk einen Zettel anzubringen, woraus
die Personalien des Kiinstlers und die Bezeichnung des Werkes ersichtlich
sind. Welche diese Mittel sein und wic sie angewendet werden sollen,
ist eine Frage, deren Beantwortung nicht ohne Bezug auf einc bestimmte
Ausstellung gegeben werden kann: denn es ist klar, daB sie von der Grofle
und vom Ruf der Ausstcllung selbst abhidngen, so daff zum Beispiel dem
Kinstler kein allgemeines Recht anerkannt werden kann, daB3 die Aus-
stellungsorganc einen Katalog herausgeben. Das einzige, aber auch wich-
tigste, was ihm zusteht, ist der Anspruch auf gleiche Behandlung mit den Mit-
ausstellern, so dal3 es zum Beispiel auf cine Vertragsverletzung hinaus-
laufen wiirde, wenn im Katalog die Werke eines Kiinstlers nicht, oder
nur in nebensdchlicher Art und Weise (zum Beispiel durch kleineren
Drucksatz) angefithrt wiaren. Es kann unseres Erachtens auch einer Ver-
tragsverletzung gleichkommen, wenn die Werke falsch angegeben sind,
insbesondere, wenn dic Katalogbezeichnung nicht der tatsachlichen Lage
des Werkes in der Ausstellung entspricht und somit im Publikum falsche
Vorstellungen hervorgerufen werden. Ein solcher Fall kam im Jahre 1923
in Venedig zur Entscheidung und verdient, schon wegen seiner groB3en
Seltenheit, hicr wicdergegeben zu werden®. Der Bildhauer X hatte der

12 Dariiber Ansdtze bel 4. Alusatti, Cenni sul contratto di esposizione, in Rivista
del diritto commerciale (Roma), 1923 IT S. 705 ff. (kurze Note zum in N. 43 wieder-

gegebenen Entscheid.
3 Urteil des Tribunale di Venezia vom 28. 7. 1923, wiedergegeben in Rivista di

diritto Commerciale, 1923 11, 705 f1.
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Biennale cine Statue «Ruth» zur Verfugung gestellt und dabei den
Wunsch ausgesprochen, sie méchte im Saal A ausgestellt werden. Die
Organisatoren hatten diesem Wunsche entsprochen. Als aber diese Statuc
kam, stellte sich heraus, daf3 dic von X selber angegebenen MaBe nicht
stimmten, so daB3 die Ausstellung der « Ruth» im Saal A aus Ubersicht-
lichkeitsgriinden nicht passend war; sie wurde in den Saal B verlegt.
Der Katalog war indessen schon gedruckt worden, und daraus war zu
entnehmen, dafl im Saal A unter Nr. a) die Statue des X, cine «Ruth»
darstellend, zu schen war: in Wahrheit stand dort cine Gruppe des Y,
«CGavallo ¢ Toro» (Pferd und Stier). Dafl diec Kommentare des Publi-
kums und der Kritik nicht geradc giinstig ausfielen, kann man sicht leicht
vorstellen. Das venczianische Gericht wies den Anspruch des X auf
Schadenersatz wegen unbefugter Umdisposition der «Ruth» ab, aner-
kannte dagegen die Verantwortlichkeit der Organisatoren beziiglich der
irrtiimlichen Bezeichnung im Katalog. Dies war um so mchr berechtigt,
als die Organisatoren auch die iiberaus moglichen und naheliegenden
Mafinahmen (zum Beispiel dic Anbringung von crklarenden Zetteln) zur
Vermeidung eines Irrtums schuldhaft unterlassen hatten.

Der (vertragliche) Anspruch des Kinstlers aul Gleichberechtigung
geht auf der anderen Seite nicht so weit, dafl ihm ein Anspruch auf bild-
liche (photographische) Wiedergabe seiner Werke zuerkannt werden
konnte, falls der Katalog, wic oft der I'all, eine Auswahl der ausgestellten
Werke in dieser Form wicdergibt?t. Es handelt sich ndmlich bei dieser
Auswahl um eine Entscheidung iiber die Eignung von Werken, eine
bestimmte Richtung zu reprisentieren: und die Entscheidung ist, obigen
Ausfithrungen entsprechend, untiberprifbar.

Andere Informationsmittel fallen mit den Ankiindigungsmitteln zu-
sammecn und bestehen in der eigentlichen Reklame der Ausstellung selbst,
wie zum Beispiel Anbringung von Plakaten (iiber hier vorkommende
Irrtimer gilt das gleiche wie beil der Katalogfrage), Mitteilungen an die
Presse und dgl. Bei solchen Mitteln tritt das gleichgerichtete Interesse
der Ausstellungsorgane selbst noch deutlicher als bei den anderen in den
Vordergrund und die Anspriiche der Ausstellenden erleiden eine dem-
entsprechende Abschwichung.

Résumé

L’occasion de traiter ce sujet qui, dans la doctrine, n’a qu’une place
secondaire a été donnée a l'auteur par un arrét de la cour d’appel de

Vgl Art. 30 Ziff. 2 URG.
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Vemnise, qui fut appelée en 1955 a trancher un litige entre le peintre
De Chirico et la Biennale. Celle-ci avait organisé en 1948 entre autre une
exposition rétrospective de la peinture italienne de 1920 a 1930 (période
connue sous le terme de «métaphysique») et avait exposé a cet effet plu-
sieurs ceuvres de De Chirico; les ceuvres exposées avaient été mises a sa
disposition non par le peintre lui-méme, mais par les propriétaires des
ccuvres. De Chirico avait cu a se plaindre de ce que I'exposition de ses
ceuvres avait eu lieu sans son consentement et, au surplus, sous une éti-
quette («peinture métaphysique») qu’il avait depuis longtemps refusée.
Il affirmait que ce procédé pourrait avoir une influence négative sur sa
peinture suivante. La cour d’appel de Venise, en déboutant le demandeur,
décidait que:

La législation actuelle ne recorninait pas un droit exclusif de P’artiste a4 exposer
ses ceuvres, droit qui devrait survivre a l'aliénation de l'ccuvre méme; ce droit
n’est en fait contenu dans le droit de la personnalité, ni dans le droit de jouissance,
qui seuls sont reconnus par le droit positif. De ce fait et sous réserve d’une convention
entre artiste et ’acheteur, celui-ci peut exposer I’ccuvre au public ou bien la mettre
a disposition des organisateurs d’une expasition publique sans qu’il soit obligé a
en demander préalablement la permission a lauteur.

La cour de Venise a refusé aussi la deuxiéme demande de De Chirico,
en statuant que la disposition des ccuvres dans une exposition publique
ne rentre pas sous le terme de collection, tel qu’il est défini a ’art. 18 111
de la loi italienne sur le droit d’auteur. Quant a la désignation de
«métaphysique», le peintre ne peut se plaindre ayant lui-méme trouvé
cette appellation; du reste, un des tableaux méme qui étaient exposés
portait le nom de «interno metafisico».

L’auteur déclare pouvoir se rallier a I'opinion du tribunal de Venise,
bien que le principe que aliénation de ’ccuvre constitue aussi sa publica-
tion doive étre précisé. Comme les formes des publications pour les ccuvres
d’arts ne sont énumérées avec précision ni dans la loi ni dans la doctrine,
il est important de les étudier de plus prés.

1. Le droit exclusif de 'auteur a la publication de son ccuvre est
aujourd’hui généralement reconnu et consacré dans I'art. 12 ch. 4 LDA.
Il s’agit d’une faculté strictement liée 4 ’élément personnel, mais il s’agit
aussi du prius logique de tous les autres droits reconnus a 'auteur. Le
droit de publication ne dépend pas du stade de perfection dec I’ccuvre
mais il est pour ainsi dire inné a celle-ci. De ce fait auteur a sur 'ccuvre
et avant sa publication un droit absolu, qui peut expliquer, sous certaines
conditions, des effets qu’on pourrait qualifier d’asociaux. D’ot1 la nécessité
de fixer exactement les modalités sous lesquelles peut avoir lieu une publi-
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cation. La loi suisse ne prévoit expressément aucune forme de publication,
mais cclle-ci peut étre dérivée de lart. 11, sclon lequel unc ccuvre est
publiée quand elle est portée a la connaissance du public. Considérant
le but méme d’une exposition publique d’art on peut bien affirmer qu’elle
est une forme dc publication, a condition naturellement qu’elle ait lieu
avec la volonté de 'auteur. Que cet effet ne soit pas rcconnu ni par la
Convention revisée de Berne (art. IV al. 4) ni par la Convention uni-
verselle de Geneve (art. VI est df, selon auteur, au fait que générale-
ment on ne distingue pas assez les ceuvres d’arts des autres ceuvres pro-
tégées par la loi, et pour lesquelles la publication est subordonnée a la
présence d’exemplaires.

Une autre forme de publication est celle de Paliénation de Iccuvre
par lauteur, et ceci parcc que, en aliénant I'acuvre, celui-ci donne a
reconnaitre qu’il la considere comme unc chosc définie, déliéc de sa per-
sonne. La scule condition nécessaire est que aliénation ait lieu sous sa
forme propre, ¢’cst-a-dire, sous forme d’un transfert de propriété. Cette
condition n’a pas son origine dans le fait que, en aliénant la chose 'auteur
en perd la disposition, mais bien plus, dans le fait que I’aliénation repose
_sur unc volonté typique avec laguelle une réserve de publication ne serait
en aucun cas compatible. En d’autres termes, une aliénation sous cette
réserve ne serait pas une vraie aliénation, mais tout au plus une simple
misc cn possession. Un tel transfert, par cxemple sous forme de louage
ou de prét, n’implique pas la publication de I’ceuvre, sous réserve na-
turellement d’unc éventuelle dicatio. La preuve de la justesse de cette
opinion est fournie par les cas d’acquisition originaire de la propriété
(res derelicta).

2. Pour ces raisons et pour d’autres dérivant de 'appréciation des in-
téréts en jeu on ne peut pas reconnaitre a unc éventuclle réserve de publi-
cation (et par la méme d’exposition) un effet absolu: une telle réserve
aura une portée simplement obligatoirc.

3. Pour ce qui a trait a Pexposition d’une ceuvre publiée, il n’y a pas
lieu de reconnaitre un droit exclusif de 'autcur. Ce droit, qui n’cst pas
statué par la loi, ne saurait étre soutenu méme de lege ferenda. 11 cst vrai
qu’il est prévu spéeialement dans le projet de loi allemand de 1949, et
que méme le tribunal de Venise était enclin a le reconnaitre, mais une
évaluation des intéréts en jeu montre que la reconnaissance de ce droit
exclusif en faveur de Partistc aurait unc portée trop grande, ct en parti-
culier se trouverait en conflit soit avec les droits du propriétaire de 'ceuvre,
soit avec U'intérét public a la connaissance ct libre jouissance des ceuvres
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d’arts, soit enfin avec les principes qui régissent la liberté de la critique
d’art. Il est clair que, sous certaines conditions, ’exposition d’une ceuvre
d’art peut toucher aux intéréts les plus personnels de artiste, mais pour
ces cas limités lordre juridique met a disposition de Dartistc des moycens
de défensc en dehors de la loi d’auteur (voir art. 27 CGS, 41 ss. CO,
173 ss. CPS).

4. L’auteur étudic enfin quelques problémes ayant trait a ’exposition
d’ccuvres d’art, problémes qui nc posent pas de questions liées a la LDA,
mais qui touchent spécialement au droit des obligations. En particulier,
il étudie la question du contrat d’exposition, qu’il considére étre un con-
trat mixte, et celle des obligations qui en découlent pour les parties. Parmi
les droits de Dartiste qui met son ccuvre a disposition afin qu’elle soit
exposée, 1l nie un droit a étre accepté parmi les exposants et le droit de
participer aux travaux d’arrangemecnt, qui sont de la scule compétence
des organisateurs. II est par contre concevable que Iartistc puisse exercer
les facultés qui lui sont reconnues par I'art. 97 ss. CO, au cas ou il y
aurait négligeance ou injusticc flagrante a son égard de la part des orga-
nisateurs. Parmi les devoirs des organisateurs, 'auteur attribue une im-
portance particuliére au devoir d’informer le public. Ce devoir d’informa-
tion' comprend par cxemple les mesures aptes & rendre impossible une
erreur du public sur les auteurs et leurs ccuvres respectives. Dans toute
cettc matiére il faut se garder de restreindre la liberté nécessaire des
organisateurs, ct tout ce qu’on peut dirc a cet égard, c’est que autlcur
a droit a I’égalité de traitcment avec les autres exposants.



Gesetzesiibersicht

Oktober 1955 bis Marz 1956

Welturheberrechtsabkommen (Genf)

Am 16. September 1955 ist das Welturheberrechtsabkommen in
Kraft getreten. Zurzeit sind folgende Staaten angeschlossen: Andorra,
Chile, Costa-Rica, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Haiti,
Israel, Japan, Kambodscha, Laos, Luxemburg, Monaco, Pakistan,
Philippinen, Schweiz, Spanien, Vatikan, Vereinigte Staaten.

(Le Droit d’Auteur, August 1955 und ff.)

Deutsche Demokratische Republik

Am 16. Januar 1956 wurde die Anwendung der Londoner Fassung
der Pariser Konvention auf die DDR bekanntgegeben. Neuseeland und
Holland haben diesbeziiglich Vorbehalte geltend gemacht, da sie die
Regierung der DDR nicht anerkennen.

(La Propriété Industrielle, Februar und Méarz 1956.)

Nicaragua

Laut dem kiirzlich in Kraft gesetzten Dekret Nr. 165 werden die
Eintragungs: und Erneuerungsgebiihren fiir Marken empfindlich erhoht.
Auch fir die bereits eingetragenen Marken, fiir welche seinerzeit ent-
sprechend den damaligen Vorschriften die Gebiihren fir eine 10jdhrige
Schutzdauer entrichtet worden waren, ist ein Zuschlag pro Jahr der

restlichen Schutzdauer zu bezahlen.
(Private Information.)

Spanien

Am 2. Mirz 1956 crfolgte der Beitritt Spaniens zur Londoner Fas-

sung der Pariser Konvention.
(La Propriété Industrielle, Februar 1956.)
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Tiirket

Durch Deckret Nr. 4/5215 hat die tirkische Regierung beschlossen,
das Madrider Markenabkommen zu kiindigen. Gemill den Bestimmun-
gen der Pariser Verbandsiibereinkunft wird diese Kiindigung cin Jahr
nachdem sie ausgesprochen worden ist wirksam, d.h. am 10. September

1956. (La Propriété Industrielle, Oktober 1955.)

Venezuela

Das neuc Patent- und Markengesetz (Ley de¢ Propriedad Industrial)
ist am 14. Oktober 1955 in Kraft getreten.

(Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela
vom 14. Oktober 1955.)

(Mitgeteilt von der Patentabteilung der CIBA Aktiengesellschaft)



Schweizerische Rechtsprechung

OTTO IRMINGER, ZURICH

I. Patentrecht

PatG Art. 16, Ziff. 1 und 4; OG Art. 67

Zulassigkeit der Klage auf Feststellung eines erloschenen Patentes. —
Voraussetzungen der Beizichung eines Sachverstindigen durch das
Bundesgericht auf Grund von Art. 67 OG. - BloB3¢ Stellung einer Auf-
gabe als Erfindungsgedanke. — Anforderungen an die Erfindungs-
hohe, insbesondere bei einem Aufgabenpatent.

BGE 81 II 292 ff.; Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes
vom 14. Juni 1955 1.S. The National Cash Register Comp. und
National Registrierkassen AG. gegen Karl Endrich AG. fir Biiro-
organisationen und ~Maschincn.

Das kennzcichnende Merkmal der Erfindung des Schweizer Patentes
Nr. 238 416 der Kldgerin 1 soll nach dem Patentanspruch darin be-
stehen, daBB «der Automat an dic Registrierkasse angebaut ist und bel
riickvergiitungs-, rabattpflichtigen und dhnlichen Transaktionen gleich-
zeitig mit und sclbsttitig von der Registrierkasse aus betidtigt und dabeci
erreicht wird, dafl der Wert der ausgegebenen Marken zwangsweise mit
dem in der Registricrkasse registrierten Betrag der Transaktion tber-
einstimmt ».

1. Das am 29. Fcbruar 1940 angemeldete Streitpatent ist gemiB
Art. 10 PatG am 28. Februar 1955 wegen Ablaufs der gesetzlichen
Schutzdauer erloschen. Da dic Klidgerinnen gegeniiber den Beklagten
Schadenersatzanspriiche wegen Verletzung ihrer Schutzrechte wihrend
der Zcit des Bestchens des Streitpatentes geltend machen, bestcht gleich-
wohl noch ein rechtlich erhebliches Interesse der Beklagten an der Fest-
stellung der von ihnen behaupteten Nichtigkeit des klagerischen Patentes.
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Thre Nichtigkeitsklage muf3 deshalb trotz des inzwischen eingetretencn
Erloschens des Patentes entschicden werden.

2. Die Klagerinnen haben in ihrer Berufungsschrift gestiitzt auf
Art. 67 OG das Begehren um Beizichung cines Sachverstindigen ge-
stellt. Dieses Begehren ist abzuweisen. Art. 67 OG sctzt voraus, dafi sich
die Mitwirkung einecs Sachverstdndigen fiir das genaue Verstandnis des
Tatbestandes als notwendig erwcise. Das ist hier jedoch nicht der Fall,
wie bereits das Handelsgericht und das Kassationsgericht dargelegt
haben. Das hat sich an dem durch das Bundesgericht vorgenommenen
Augenschein bestidtigt. Nachdem dic Parteien Gelegenheit hatten, bei
diesem das Wesen des Streitpatentes und der Entgegenhaltungen am
Gegenstand selber aufzuzeigen und zu erkldren, besteht angesichts der
einfachen technischen Verhiltnisse fiir den Beizug eines Sachverstandigen
in der Berufungsinstanz kein Bedrfnis mehr.

3. Die Berufung riigt, die Vorinstanz habe den Gegenstand der Erfin-
dung nicht richtig erfaBt. Der Patentanspruch beschrinke sich nicht
darauf, nur den Zusammenbau eines Markenautomaten mit einer
Registrierkasse vorzuschlagen. Der Erfindungsgedanke gehe iiber den
blof konstruktiven Zusammenbau von zwei derartigen — an sich bekann-
ten — Apparaten hinaus. Das Erfindungskennzeichen bestehe in Zweck
und Wirkungsweise dicses Zusammenbaues, d.h. in der Lehre, den Auto-
maten an die Registrierkassc zu dem Zwecke anzubauen, ihn bei rabatt-
pflichtigen Transaktionen gleichzeitig mit und selbsttitig von der
Registrierkasse aus zu betdtigen, mit der Wirkung, daB der Wert der
ausgegebenen Marken zwangsweisc mit dem in der Registrierkasse
registricrten Betrag der Transaktion iibercinstimme.

Das Bundesgericht geht auf Grund der Berufungsschrift und der
Darlegungen der Parteien am Augenschein davon aus, daBl Gegenstand
der Erfindung nicht irgendein konstruktiver Zusammenbau einer Regi-
strierkassc in der vor 1940 beckannten Ausfithrung und eines Markenaus-
gabcapparatcs ist, sondern cin Zusammenbau bestimmt ausgewidhlter
Maschinen, deren bisherige Kontrollmittcl (Buchungsstreifen, Einkaufs-
quittung mit Angabe der einzclnen Posten, unter Beifiigung eines Ver-
merkes iitber Nettozahlung oder Rabattberechtigung) beibchalten
bleiben, wobei der frither umschriebene Zweck und dic dargelegte Wir-
kungsweise das Kennzcichnende sind. Am bundesgerichtlichen Augen-
schein hat die Klagerin auf Befragen ausdriicklich zugestanden, daB3 dic
im Jahre 1940 bekannten Registricrkassen bereits Buchungsstreifen und
Einkaufsquittungen mit Ausfiihrung der Einzelposten und Vermerk tiber
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Nettozahlung oder Rabattberechtigung bei jedem Posten, sowie Einzel-
summen und Gesamtsumme aufwicsen und dafl damit der Gegenstand
der Erfindung in der Idce bestand, den Markenautomaten an die
Registrierkasse derart {d.h. zu dem Zwccke) anzuschlicBen (durch Zu-
sammenbau, Einbau oder dergleichen), daBl bei rabattberechtigten
Posten der Markenapparat gleichzeitig mit und sclbsttitig von der
Registrierkasse aus betitigt wird, und zwar so (mit der Wirkung), daf3
der Wert der ausgegebenen Marken zwangslaufig mit dem in der
Registrierkasse verzeichneten Betrag dieser Posten {ibereinstimmt. Aus-
schliefllich das ist Gegenstand der streitigen Erfindung.

4. Es steht nun auBer Streit, daB3 die Erfindung nach dem Klagepatent
sich erschopft in der «gegenstdndlichen Lehre», d.h. in der Stellung der
Aufgabe als solcher, also in der Idece der Parallelschaltung der Notierung
von rabattberechtigten Posten oder Summen durch die Registrierkasse
mit der Ausgabe des cntsprechenden Betrages an Marken durch den
Markenautomaten. Die zur Losung dieser Aufgabe geeigneten Mittel
sind, wie die Kldgerinnen ausdriicklich zugegeben haben, dem Fach-
mann bekannt und liegen somit auBlerhalb des Patentanspruchs.

Dic Beklagten hatten im kantonalen Verfahren geltend gemacht, das
Patent sei gemadB Art. 16 Ziff. 1 PatG (Fehlen einer Erfindung) und
Ziff. 8 (Fehlen ciner klaren Definition der Erfindung) nichtig, weil der
Erfinder lediglich die Aufgabce beschrieben habe, die er 16sen wolle, nicht
aber die Mittel angcebe, die zu der angestrebten Losung fithren. Die Vor-
instanz hat diese Auffassung unter Hinweis auf BGE 56 II 146 f. ver-
worfen. In der Tat kann der Erfindungsgedanke schon in der bloBen
Stellung der Aufgabe liegen, bedarf dann aber, um schutztihig zu scin,
immerhin der Angabe der Losungsmittel, es sei denn, daf3 diese bereits
als bekannt vorausgesetzt werden dirfen (BGE 56 II 147). Diese Aus-
nahme findet ihre Rechtfertigung darin, daf3 bei solcher Sachlage eben
doch cine Lehre zu technischem Handeln vorliegt, indem mit der Auf-
gabe als solcher auch die technische Losung gegeben ist, da sie einfach
dem gutausgebildeten Fachmann ibcrlassen werden kann. Auch die
Berufungsantwort stellt dies grundsétzlich nicht in Abrede, sondern geht
ausdriicklich ebenfalls von dicser theoretischen Méglichkeit aus. Diese
Ausnahme ist im vorliegenden Fall verwirklicht, weil nach den Dar-
legungen der Kldgerinnen das Patent davon ausgeht, cin rechter Fach-
mann sci ohne weitcres in der Lage, dic gestellte Aufgabe mit bereits
bekannten Mitteln zu lésen, d.h. jene sclbsttitige und zwangsldufige
Parallelschaltung zwischen Kasse und Markenausgabeapparat herzu-
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stellen, welche bei bestimmten (ndmlich den rabattberechtigten) Notic-
rungen auf der Registrierkasse die Markenausgabe bewirkt.

Die sogenannte Aufgabenerfindung, bei der die erfinderische Leistung
allein in der Aufgabenstellung liegt, stellt cine seltene Ausnahme dar, wic
in Rechtsprechung und Schrifttum cinhellig anerkannt wird. (Vgl
Reimer, Patentgesetz, § 1 N. 10, S.50; Benkard, Patentgesetz, § 1
Anm. 4 lit. a, S. 18; Matter, ZSR 1944 S. 85a lit. cc, S. 107a Ziff. 3.}
Die entscheidende Fragestellung geht dahin, ob dic Idee des Streit-
patentes, die sich in der Stellung einer Aufgabe crschopft, cine Erfindung
im Sinne eincs Aufgabenpatentes darstelle — was technischen Fortschritt
und Erfindungshshe voraussctzt —, und ferner, ob die allenfalls bejahte
Erfindung neu war.

5. Das Handelsgericht hat das Streitpatent aus zwel Griinden als
nichtig befunden, einmal gemal Art. 16 Ziff. 4 PatG wegen Fehlens der
Neuheit, und sodann gemal Art. 16 Ziff. 1 wegen Nichtvorhandenseins
einer Erfindung infolge mangelnder Erfindungshéhe.

Zu der Frage der Erfindungshshe nimmt die Berufung in der Weise
Stellung, daB sie den Begrifl der Erfindungshéhe zugleich mit demjenigen
des technischen Fortschritts behandelt. Ob das streitige Aufgabenpatent
einc Bereicherung der Technik, einen klar erkennbaren technischen
Fortschritt gebracht habe, kann dahingestellt bleiben, da nicht der
technische Fortschritt, sondern die Erfindungshche hier Gegenstand der
Priifung bildet. Erheblicher technischer Fortschritt kann zwar unter
Umstinden als Anzeichen fiir die Erfindungshéhe in Betracht fallen.
Jedoch 14Bt sich fehlende Erfindungshohe nicht durch besonders erheb-
liche Bereicherung der Technik crsetzen; denn diese kann auch auf einer
dem gutausgebildeten Fachmann zuginglichen, des erfinderischen
Charakters entbehrenden MalBnahme beruhen (Matter, ZSR 1944,
S. 31a lit. b und dortige Hinwecise).

Bei der Entscheidung der Frage, ob dem Streitpatent die Erfindungs-
hohe zuzugestehen sei, darf nun nicht iibersehen werden, daf3 hier die
Erfindung nicht im Aufzeigen einer technischen Losung, sondern unbe-
stritten nur in der Aufgabenstellung bestehen soll. Auszugehen ist dabei
vom Stand der Technik im Zeitpunkte der Anmeldung des Streitpatentes,
d.h. zu Beginn des Jahres 1940. Hernach ist zu fragen, ob unter Bertick-
sichtigung dieses damaligen Standes der Technik (und zwar in seiner
Gesamtheit betrachtet, gleichgiiltig wo sich Einzelheiten vorfinden) der
gutausgebildete Fachmann auf die fragliche Aufgabenstellung kommen
konnte. Erfindungshéhe wire erst gegeben, wenn diesem gutausgebildeten



— 104 —

Fachmann auf Grund seiner Erfahrung und scines Kénnens bet iiblicher
Uberlegungsweise dic streitige Aufgabenstellung nicht nahelag. Nur dann
konnte die Aufgabenstellung als so bedeutend angesehen werden, dafl sie
als Lohn fiir besondere Tat oder Leistung ein 15jdhriges Monopolrecht
in Gestalt eines Patentes verdiente.

Diesen Anforderungen geniigt das Streitpatent nicht, wie schon die
Vorinstanz mit Recht angenommen hat. Die Ankcrpatente von 1906/10,
der im Jahre 1940 bereits erreichte hohe Stand des Registrierkassenbaus
" und das allzeit und selbstverstiandlich vorhandene Bediirfnis nach immer
schirferer und umfassenderer Kontrolle der Verkdufe mit und ohne
Rabattberechtigung legten es zusammengefalB3t jedem gutausgebildeten
Fachmann dieses Sondergebictes nahe, sich die Aufgabe zu stellen, diese
Registrierkassen unter Erhaltung aller damals bereits tiblichen Kontroll-
mittel (wie Buchungsstreifen und Einkaufsquittungen) derart mit einem
Markenautomaten zu verbinden, daB3 bei Notierung rabattpflichtiger
Posten auf den damals bekannten, hochentwickelten Registrierkassen der
Markenautomat gleichzeitig mit und selbsttitig von der Registrierkasse
aus betdtigt wird, und zwar derart, daBl der Wert der ausgegebenen
Marken zwangsldufig mit dem in der Kasse registrierten Betrag iiberein-
stimmt. Das Bediirfnis nach einer solchen weiteren Vervollkommnung
der Kontrolle von Kassennotierungen und Markenausgabe bestand schon
lange vor 1940, wie die Kldgerinnen selber zugegeben haben und iibrigens
auf der Hand liegt. Die Formulierung der Aufgabe bot keine besonderen
Schwierigkeiten. Folgerichtig bedeutete fiir den Fachmann dieses Ge-
bictes weder die Fragestellung an sich noch deren Formulierung etwas
Besonderes, Erfinderisches (vgl. hiezu Isay, Patentgesetz, 4. Aufl., § 1
Anm. 28). Der Schritt von dem aus, was die Ankerpatente von 1906/10
auf jeden Fall dem Fachmann als Idee, als Fragestellung und als Losung
unmittelbar oder mittelbar zeigten, und was die Registrierkassentechnik
in der Zwischenzeit bis 1940 bereits erreicht hatte, war derart gering, die
Stellung der im Streitpatent ausgesprochenen Aufgabe fiir den gutausge-
bildeten Fachmann dieses Gebictes derart naheliegend, daB3 von Erfin-
dungshéhe keine Rede sein kann. Was die Klagerin getan hat, besteht
nach den zutreffenden Ausfithrungen der Berufungsantwort darin, bei
einer modernen Registrierkasse (von Stande von 1940) dic Idee der Ver-
bindung mit dem Markenautomaten auf besondere Weise verwirklicht
zu haben. Ob diese Ausfiihrungsweise, also die Losung, erfinderisch war
oder nicht, kann offen bleiben; denn das wird vom streitigen Patent gar
nicht beansprucht. Abcr sicher war die bloBe Aufgabenstellung nicht
erfinderisch. Das Patent erweist sich als bloBer Versuch eines Sperr-
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patents gegen andere Losungen derselben Aufgabe. Ist somit das Patent
der Kldgerinnen schon mangels Erfindungsh6he nichtig, so ertibrigt sich
eine Priifung der ebenfalls streitigen Frage der Neuheit.

Dic schweizerischen Gerichte haben dic Frage der Patentfihigkeit
nach ihrer Gesetzgebung und fir ihr Gebiet sclbstindig zu prifen;
allfallige Auslandspatente sind nicht heranzuzichen.

SJZ Bd. 51 (1955), S. 361 f.; Urteil des Handelsgerichtes Ziirich
vom 7. Dezember 1953.

Im vorerwihnten Rechtsstreit hat die kantonale Instanz in threm auch
in diescm Punkte vom Bundesgericht bestiatigten Urteil Folgendes ausge-
fihrt:

Einen breiten Raum beansprucht in den Schriftsidtzen der Parteien die
Diskussion {iber das Schicksal der Auslandspatente der Klidgerin. Sie ist
hier nicht aufzunehmen. Wie in der Rechtsprechung immer wieder
erkldart wurde, haben die schweizerischen Gerichte die Frage der Patent-
fahigkeit nach ihrer Gesetzgebung und fiir ihr Gebiet selbstindig zu
prifen (Weidlich/Blum I S. 95, unter Hinweis auf BGE 38 I1 287). Einc
Ausnahme von dieser Regel wurde insofern gemacht, als im Falle einer
Ubereinstimmung der Patentanspriiche hie und da die Erteilung eines
deutschen Patentes bei der Beurteilung von Neuheit oder Erfindungs-
hshe als beachtlich bezeichnet worden ist. (Vgl. Zitate bei Weidlich/
Blum a.a.0.) Angesichts der Sorgfalt und der Strenge des Priifungsver-
fahrens wurde angenommen, dic Auffassung der deutschen Patent-
behorden diirfe, dhnlich wie die MeinungsauBerung cincs Sachverstin-
digen, bei der Urteilsfindung mitberiicksichtigt werden. Diese Uber-
legung hat hinsichtlich der deutschen Vorpriifung spitestens mit dem
Ausbruch des zweiten Weltkrieges ithre Grundlage verloren. Auf andere
auslandische Patentbehorden wurde angesichts der Pflicht zu selbstidn-
diger Priifung regelmifBig nicht abgestellt, nicht einmal im dargelegten
eingeschriankten Sinne. In neuercr Zeit haben freilich cinige Staaten ihre
Vorprifungen ausgebaut, und es ist in Patentprozessen tiblich geworden,
die Erteilung des Patentes in Osterreich, Schweden, Norwegen, Dinemark
oder Holland anzurufen, oft auch die Patentierung in England und den
USA, um darzutun, dalB3 die streitige Erfindung auch in der Schweiz
schutzfahig sein miisse. Doch weichen in den genannten Lindern die An-
schauungen iber den Erfindungsbegriff’ voneinander ab und stimmen
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jedenfalls nicht unbedingt mit der schweizerischen Praxis iiberein. Ins-
besondere bestchen 1im Ausmafl und in der Strenge der Vorpriifung in
diesen Liandern erhebliche Unterschicde, wenn nicht im Wortlaut der
einschldgigen Gesetze, so mindestens in der Art der praktischen Durch-
fihrung, und es haben sich denn auch in den interessierten Kreisen der
schwecizerischen Industrie tiber die Giite der Vorpriifungspraxis der ver-
schiedenen Staaten und in bezug auf die verschiedenen Gebicte der
Technik gewisse Werturteile gebildet, dic aber wieder nicht als iiberein-
stimmend gelten kénnen. Auf eine Unterscheidung und Bewertung der
auslandischen Vorprifungen kann sich das schweizerische Gericht aber
nicht cinlassen. Es konnte ohnehin nicht auf die Patenterteilung in vor-
prifenden Lindern an sich abstellen, sondern miilte die Vorlegung der
gesamten Vorpriifungsakten oder wenigstens der Aufzeichnungen iber
die Entgegenhaltungen, der Amtsbescheide und der Rekursentscheidun-
gen verlangen, was den hiesigen Patentprozef3 in ungebiithrlichcm Maf3c
ausweiten wiirde. Demgemail sind auch im vorliegenden Falle die Aus-
landspatente nicht heranzuziehen.

* *
Strafrechtlicher Patentschutz

Ein Kreisschreiben der Staatsanwaltschaft des Kantons Ziirich an dic
Bezirksanwaltschaften vom 24. November 1955, auszugsweisc publi-
ziert in SJZ Bd. 52 (1956), S. 52, enthilt folgende Ausfithrungen:

Am 1. Januar 1956 tritt das Bundesgesetz betr. die Erfindungspatente
vom 25. Juni 1954 (mit Ausnahme des 4. Titels betr. die Vorpriifung) in
Kraft. Dicses Gesetz enthilt in den Art. 66, 81-83 und 116 Abs. 2
matericllrechtliche Strafbestimmungen und stellt in Art. 84-86 pro-
zessuale Vorschriften fir die Strafverfolgung auf. Da diese Bestimmungen
teilweise vom geltenden Rechte abweichen, wird nachstehend auf dic
bei Durchfithrung von Strafuntersuchungen wegen Patentverletzung zu
beachtenden Gesetzesbestimmungen verwicsen, und es werden gleich-
zeitig folgende Richtlinien fiir derartige Untersuchungen erlassen:

1. In den Zustandigkeitsbercich der Bezirksanwaltschaften fallen nur
die Tatbestinde der Patentverletzung gemil3 Art. 66 in Verbindung mit
Art. 81 Abs. 1; strafbar ist nur die vorsitzliche Tatbegehung. Die Patent-
beriihmung gemiB Art. 82 ist im Ubertretungsverfahren durch dic Statt-
halterimter zu verfolgen; eine Uberweisung an die Bezirksanwalt-
schaften kann nicht erfolgen, da dic genannte Bestimmung als einzige
Strafe BuBle androht.
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2. Patentverletzung ist nur auf Antrag verfolgbar. Dic Antragsfrist
betrdagt sechs Monate; beziiglich Antragsberechtigung, Antragsverzicht,
Fristbeginn, Untcilbarkeit und Riickzug gelten (gemidfi Art. 83) die
Art. 28-31 StGB.

3. Fir die intertemporale Rechtsanwendung gilt gemiaf3 Art. 116 — wie
im StGB (Art. 2 Abs. 2) — der Grundsatz der lex mitior. Der Gehilfe ist
wie der Anstifter und Mittiter gleich wie der Titer zu behandeln (Art.
66 lit. d in Verbindung mit Art. 81), d.h. «Beglnstigung» und «Er-
leichterung» widerrechtlicher Handlungen sind als Patentverletzung zu
ahnden. Im ibrigen finden die allgemeinen Bestimmungen des StGB mit
der unter Ziffer 6 genannten weiteren Ausnahme uneingeschrankt An-
wendung (Art. 83).

4. Neben dem Ausfithrungsort begriindet auch der Ort des Erfolgs-
cintrittes den Gerichtsstand zur Verfolgung von Patentverletzungen
(Art. 84, im Gegensatz zu Art. 346 StGB, der nur auf den Erfolg ab-
stellt, wenn der Ausfihrungsort im Auslande liegt).

5. Zur Verfolgung von Patentverlcetzungen ist eine Delegation der
Bundesbehérden nicht erforderlich; dagegen sind gerichtliche und unter-
suchungsrichterliche Entscheide der Bundesanwaltschaft mitzuteilen.

6. Art. 86, der die Fristansetzung zur Anhebung einer Patentnichtig-
keits- bzw. einer Feststellungsklage vorsieht, ist auch im Untersuchungs-
verfahren anwendbar. Diese Fristansetzung ist durch separate Verfiigung
vorzunchmen und mit der Androhung zu verbinden, daB im Sdumnis-
falle das Strafverfahren nicht weitergefithrt, d.h. definitiv eingestellt
werde. Hat sich der Angeschuldigte oder allenfalls der Geschiddigte tiber
dic Einleitung der Klage ausgewiesen, so ist die Strafuntersuchung einst-
weilen einzustellen und den Parteien die Auflage zu machen, die rechts-
kriftige Erledigung des Zivilprozesses mitzuteilen, worauf die sistierte
Untersuchung wieder aufzunehmen und tber deren Ausgang cndgiltig
zu cntscheiden ist. Bei der Wiederaufnahme des Verfahrens ist zu be-
achten, dal3 die Verfolgungsverjahrung wihrend der Dauer des Zivil-
verfahrens ruht (Abweichung von Art. 72 StGB).

Die vorstehend beschricbenen verfahrensrechtlichen Méglichkeiten

gestatten (erfreulicherweise) den Verzicht auf Anordnung technischer
oder patentrechtlicher Expertisen im Strafuntersuchungsverfahren.
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OR Art. 343

Angestelltenerfindung.

Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 2. September

1955 1.S. Raoul Engeli, René Pahud und Claude Bigar contra André

Szécsi.

Il est constant que les parties étaient liées par un contrat de travail.
Sclon Part. 343 al. 1 CO, les inventions faites par Szécsi au cours de son
travail appartiennent donc aux recourants si la nature des services promis
lui imposait une activité inventive ou si ses employeurs se les étaient
expressément assurées.

a) Les reccourants ont allégué que la premiere de ces conditions était
remplie. Szécsi, disalent-ils, consacrait une importante partic de son
temps a des recherches relatives aux dalles, en se servant de la docunien-
tation technique qui lui était fournie par ses employeurs; c’est ainsi qu’il
a procédd, sur leurs instructions, a des essais de résistance a I’écrasement
du béton sur des agglomérés additionnés de sciure; il a également mis au
point une nouvelle dalle, dénommée «Economisal»; son activité était
donc celle d’un ingénieur chargé de rechercher des solutions nouvelles.

Les juridictions cantonales n’ont pas admis cette argumentation. Selon
le Tribunal de premic¢re instance, dont les constatations ont ¢été reprises
par la Chambre d’appel, les essais relatifs a des agglomérés additionnées
de sciure ont cessé en 1950; quant a la dalle «Economisal», il s’agissait
seulement d’une tentative de modifier un svsteme connu; clle n’a du
reste pas ¢été utilisée ni méme soumise a des essais. L’activité de Széesi
consistait — d’apres les juges cantonaux — a rechercher les constructions
statiques les mieux adaptées et a diriger lc bureau des dessins; I'intimé
devait choisir le systtme le plus approprié 4 chaque construction, en
recourant aux dalles connues et disponibles sur le marché.

On doit déduire de ces constatations — critiquées en vain par les re-
courants (art. 63 al. 2 OJ) — que Engeli, Pahud et Bigar n’ont pas procédé,
dans leur burcaux, a des recherches qui eussent pu aboutir a la construc-
tion litigicuse. Il en résulte en outrc que I'intimé n’était pas tenu 2 une
activité inventive et que celle qu’il a eue ¢tait due & la seule initiative.
Cette conclusion est corroborée par les lettres des 5 et 18 mai 1948, ou il
n’est pas question, méme implicitement, d’une tclle activité, ainsi que
par le montant relativement modeste du salaire qui était pavé a Szécsi.

b) D’autre part, la Chambre d’appel des prudhommes a considéré que
les recourants n’avaient pas prouvé 8’étre réservé expressément les inven-
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tions que Szécsi pourrait fairc. Les recourants n’attaquent pas ce point
de Parrét cantonal, dont il n’y a donc pas lieu de s’écarter.
Ainsi, ni 'une ni autre des conditions exigées par I’art. 343 al. 1 CO

n’est remplie.
(Mitgeteilt von Herrn Dr. E. Martin-Achard, Genf.)

II. Markenrecht und Unlauterer Wetthewerb

MSchG Art. 14, Abs. 1, Ziff. 2; PVUe Art. 6 B, Ziff. 2 und 2

Geographische Namen als Marke, Voraussetzung der Zulassigkeit.
Eintragungstihigkeit einer seit Jahren bestechenden englischen Marke
in der Schweiz, obwohl sie mit einem schweizerischen Ortsnamen
iibercinstimmt.

BGE 81 I 298 ff.; Urteil der I. Zivilabteilung vom 15. Juni 1955
1. S. Geo. Bouvcerat & Co. Ltd. gegen Eidgendssisches Amt fiir geistiges
Eigentum.

Die in Birmingham ansissige Firma Bouverat ist Inhaberin einer
englischen Marke «Bernex», unter der sie seit vielen Jahren aus der
Schweiz bezogene Uhren vertreibt. Am 17. Mai 1954 ersuchte sie um
Eintragung dieser Marke im schweizerischen Register. Das Amt erlie3
am 4. September 1954 eine ablehnende Verfiigung, weil Bernex der
Name einer schweizerischen Ortschaft, daher Gemcingut und gemif3
Art. 14, Abs. 1, Ziff. 2 MSchG als Marke untauglich sei. Die Firma
Bouverat crhob hiegegen Verwaltungsgerichtsbeschwerde.

1. Grundsitzlich ist der in der angefochtenen Entscheidung eingenom-
mene Standpunkt richtig. Schweizerische Ortsnamen gchéren an sich,
nach der eidgendssischen Geselzgebung wie in Hinsicht auf die PVUe
vom 20. Miarz 1883/2. Juni 1934, zum Gemeingut und kénnen nicht als
Marken cingetragen werden (Art. 14, Abs. 1, Ziff. 2 MSchG; BGE
72 1 240, 55 T 270). Aber dic Rechtsprechung 1463t unter bestimmten
Bedingungen Ausnahmen zu, so fiir geographische Bezeichnungen, die in
ihrer Verwendung reinen Phantasiecharakter haben, die als Ortsangahen
wenig bekannt oder unbestimmt sind, die sich im Verkehr durchgesetzt
haben usw. (BGE 79 II 101, 77 II 326, 73 II 188, 59 II 212, 55 I 271
und vom 10. Mai 1955 1.S. Ebneter AG. gegen Hugentobler & Co.; vel.
Matter, Kommentar zum MSchG S. 70 £).
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2. Bernex ist der Name cincs Dorles im Kanton Gernif. Die Beschwerde-
ftihrerin spricht von ciner «unbedeutenden Ortschalt». Bei Bedacht-
nahme auf die schweizerischen Verhdltnisse kann dieser Wertung nicht
zugestimmt werden. Es handelt sich nicht um einen kleinen Weiler oder
eine bloBe Hiusergruppe (vgl. BGE 79 II 101), sondern um eine Ge-
mcinde mit 1260 Finwohnern, von einer Gréfic also, wie sie sich in der
Schweiz hiufig findet. Auch die Behauptung, das zufillig gewdidhlte
Markenwort stelle fiilr Uhren eine reinc Phantasicbezeichnung dar, hilt
nicht stand. Wenn es in Bernex keine Uhrenfabrik gibt, so licgt der Ort
nichtsdestoweniger in ciner Gegend, deren Uhrenindustric Weltruf
genieBt. Es konnte einmal auch in Bernex ein Betrieb erofinet werden,
was dic Beziehung des Namens zum Gegenstande offenkundig machen
wirde. Erwiesen ist dagegen durch die beigebrachten Belege, dal3 im
Ursprungslande GrofB3britannien dic Uhrenmarke «Bernex» giiltig ein-
getragen ist, seit dem Jahre 1925 verwendet wird und als Warenzeichen
der Beschwerdcfithrerin Verkehrsgeltung crlangt hat. Ob das gentige, um
den beanspruchten Markenschutz in der Schweiz zu erzwingen, ist an
Hand der internationalen Vercinbarungen zu prifen.

3. Maflgeblich ist die PVUc¢ vom 22, Mirz 1883 in der revidierten
Londoner Fassung vom 2. Juni 1934, der sowohl die Schweiz wie auch
GroBbritannien und Nordirland beigetreten sind. Aus Art. 2 ergibt sich
zunichst formell die Legitimation der Beschwerdefithrerin zur Geltend-
machung von Markenrechten in der Schweiz. Sodann sieht Art. 6 lit. A
vor, daf} «jede im Ursprungslandc regelrecht eingetragene Fabrik- oder
Handelsmarke in den andern Verbandslindern unter dcn nachstehenden
Vorbehalten unverdndert zur Hinterlegung zugelassen und geschiitzt
werden». Die Vorbehalte, welche eine Zuriickweisung oder Ungtiltig-
erklirung erlauben, sind in Art. 6, lit. B, Abs. 1 aufgcezdhlt. Sie betreffen
unter anderem gemdl3 Ziff. 2 Marken, welche jeder Unterscheidungs-
kraft entbehren oder ausschlieBlich aus Zeichen oder Angaben zusam-
mengesetzt sind, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffen-
heit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, des Ursprungsortes der
Ware oder der Zeit ihrer Erzeugung dienen kénnen, oder welche in der
gewohnlichen Sprache oder in den redlichen und stindigen Verkehrs-
gepflogenheiten des Landes, wo der Schutz beansprucht wird, gebriauch-
lich geworden sind; und gemifl Ziff. 3 betreffen sic Marken, welche
gegen die guten Sitten oder gegen die 6ffentliche Ordnung verstoBen,
namentlich solche, welche geeignet sind, das Publikum zu tduschen.

4. Unter die in Ziff. 2 gegebcne Umschreibung fillt die Eigenschaft
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einer Marke als Freizeichen. Laut der an gleicher Stelle abschlieBend
angcfliigten Weisung sind «bei Wiirdigung der Unterscheidungskraft
einer Marke alle Tatumstande ... namentlich die Dauer des Gebrauchs»
zu beriicksichtigen. Das Amt will aul den Gebrauch im Inlandc ab-
stellen und, wo er fehlt, den Gebrauch im Auslande hochstens beachten
fiir «ein Zeichen mit gréBerem, ja internationalem Ruf ..., welches in
andcrer Weise (zum Beispiel durch Reklame im Radio oder in Zeitungen,
Fachschriften usw.) beim Publikum des Hinterlegungslandes doch als
Marke des Hinterlegers bekannt ist». Indessen sprach sich das Bundes-
gericht bereits in seinem Entscheide 55 T 262 dahin aus, daf} es auf den
Gebrauch im Ursprungslande ankomme. Von dieser Anschauung abzu-
gehen besteht kein Grund. Die an ihr gelibte, aul engere Auslegung
zielende Kritik (vgl. Seiler, die Entstchung des Rechts an auslidndischen
Marken in der Schweiz, Diss. 1943 S. 69/70) ist unzutreffend. Sie kann
sich sachlich weder auf die Entstehungsgeschichte des Art. 6 lit. B der
PVUe, noch auf Wortlaut und Wortsinn der Bestimmung, noch auf die
Streichung von Art. 4 des SchluBprotokolls, noch auf die weitere Ent-
wicklung stiitzen. Vielmehr zeigt cin Rickblick, dall an der Konferenz
von Washington «dans le but de concilier les desiderata des différents
pavs» eine allgemeine I'assung des Art. 6 vorgeschlagen und angenom-
men wurde und daB3 es dabei an der Haager Konferenz blieb. Falsch ist
andererseits die Behauptung, das Bundesgericht habe die in BGE 55 T 262
niedergelegte Auffassung «preisgegeben» (Seiler a.a.0.). Im Urteil
63 II 423, auf das verwiesen wird, war dariiber zu befinden, ob die
Marke « Hammerschlagfarbe» Beschaffenheitsangabe sei, nicht tiber die
Frage, ob das Hinterlegungsland die im Ursprungsland erreichte Ver-
kehrsgeltung einer Marke anzuerkennen habe. Auch anderweitig wurde
die Stellungnahme in BGE 55 I 262 weder aufgegeben noch in Wieder-
erwigung gezogen, wohl aber zweimal — in BGE 72 IT 241 und 59 II
212 — zumindest beildufig durch Verweisung bestitigt. Sie ist im Einklang
mit der inhaltlich gewollt weiten Fassung des Art. 6 PVUec. Sie ist auch
zweckentsprechend, weil den Bediirfnissen cines gesteigerten internatio-
nalen Handelsverkehrs und den Schutzbestrebungen des Abkommens
angepaBt. Sie wurde endlich durch eine analoge auslindische Praxis
erhirtet (vgl. Plaisant, Traité de droit conventionnel international con-
cernant la propriété industrielle S. 209 ff., besonders 211). Um so weniger
hat das Bundesgericht Veranlassung, darauf zurickzukommen. Der Um-
stand allein, daf3 heute die Eintragung des Namens einer schweizerischen
Ortschaft statt einer englischen Stadt (Turnbridge Wells) als im Ur-
sprungslande verkehrsbekannte Marke verlangt wird, rechtfertigt keine
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Abweichung vom Prijudiz. Denn unter dem Gesichtspunkte von Art. 6
lit. B Zift. 2 PVUe ist die Rechtslage in beiden T'dllen gleich.

5. Alsdann bleibt nach Art. 6 lit. B Zifl. 3 PVUe zu untersuchen, ob
die Marke «Bernex» geeignet sei, das Publikum zu tduschen. Nichts
deutet darauf hin. Die verkauftenr Uhren sind tatsdchlich schweizerischer
Herkunft. Ob sie nun den mit keinerlei Fachruf verbundencn Namen
einer Ortschaft im Genfer oder in einem sonstigen Uhrenfabrikations-
gebicte tragen, ist in Hinsicht auf die Intcressen der Kidufer wic der
Industrie unerheblich. Gewi3 bestcht die Méglichkeit, da friher oder
spater in Bernex eine Fabrik eingerichtet werden kénnte. Doch ist sie als
gering einzuschitzen. Und sollte sic sich verwirklichen, so wiirde wohl
eher in geecigneter Form auf den eingefiihrien Genfernamen gegriffen,
als auf'den wenig bekannten Ortsnamen. Anders als die Marken « Schwei-
zer Grul3» fur Rosen, die nicht aus der Schweiz, sondern aus Deutschland
stammten (BGE 79 1 252), «Big Ben» fiir wasserdichte Kleidungsstiicke,
dic nicht in England, sondern in Holland hergestellt wurden (BGB 76 1
168) oder « Kremlin» fiir nichtrussische Maschinensle (BGE 56 1 469),
bewirkt die Uhrenmarke «Bernex» nach dem Gesagten bei den beteilig-
ten Verkehrskreisen keine Tauschungsgefahr.

*

Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der
Bundesrepublik Deutschland vom 26. August 1952 iiber die deutschen
Vermogenswerte in der Schweiz, Art. 10 Abs. 1 (Tragweite) — PVUe
Art. 6",

BGE 81 1I 366 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 14. Juni 1955
1.S. Karlsruher Parfiimeric- und Toilettenseifenfabrik F. Wolff & Sohn
GmbH und Mitbcteiligte gegen Kaloderma AG.

1. Art. 10 Abs. 1 des sogenannten Ablgsungsabkommens vom 26.
August 1952 hat folgenden Wortlaut:

«Die Bundesrepublik Deutschland wird fur sich und ihre Staats-
angehdrigen gegen dic von der Schweiz auf Grund des Bundesrats-
beschlusses vom 16. Februar 1945 mit scinen Abidnderungen und
Erginzungen oder aul Grund des vorliegenden Abkommens vorge-
nommencn oder vorzunchmenden Umwandlungen von deutschen
Werten in der Schweiz keine Einwendungen irgendwelcher Art
crheben. »
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Die Vorinstanz hat in cinldBlichen Ausfithrungen dargelegt, diese Be-
stimmung sei dahin zu verstehen, daB mit ihr der deutsche Staat auch
mit Wirkung fiir seine Staatsangehorigen auf die Anfechtung von Um-
wandlungsmafinahmen cin fur allemal verzichtet habe. Das Bundes-
gericht bestdtigt diese Auffassung mit ausflithrlicher Begriindung an Hand
des Wortlautes der Bestimmung, der Materialien und des Zwceckes der-
sclben. Es ist daher davon auszugehen, daf3 nach der genannten Bestim-
mung den deutschen Staatsangehorigen — natiirlichen wic juristischen
Personen — jede Einwendung irgendwelcher Art gegen die von der
Schweiz vorgenommenen Umwandlungen versagt ist.

2. Der als «Umwandlung» 1m Sinne des Ablgsungsabkommniens
durchgcefiithrte Verkauf simtlicher Aktien der in der Schweiz domizilier-
ten Kaloderma AG. erfaBtc auch dic Markenrcchte und den Firma-
namen, cbenso die Warcnausstattungsrechte und die Benutzungsrechtc
an den Rezepten der deutschen Muttergesellschaft, auch wenn diese in
den Steigerungsbedingungen nicht besonders erwahnt waren. Es hat
daher auch beziiglich der Markenrechte eine Umwandlung stattgelun-
den, welche von der deutschen Muttergesellschaft nicht mehr angefoch-
ten werden kann.

3. Mit den zivilrechtlichen Einwendungen gegen die Umwandlung
ist die Bcklagte nicht zu horen. Denn sie sind, selbst wenn sie an sich
begriindet sein sollten {was nicht zu prifen ist), deutschen Staatsange-
horigen nach Art. 10 Abs. 1 des Ablésungsabkommens versagt. Diescs hat
namentlich auch zum Schutze des Erwerbers den Beklagten alle Moglich-
keiten abgeschnitten, auf dem Umwege eines Zivilprozesses gegen den
Erwerber bzw. gegen die auf thn bergegangenc AG. cine Diskussion
dariiber zu beginnen, ob dic crfolgte Umwandlung an sich oder in ihren
Auswirkungen im Widcrspruch stche mit einzelnen Bestimmungen des
Markenrechtcs, des Wettbewerbsrechtes, des OR usw.

5. Dic Beklagte macht weiter geltend, die Marke Kaloderma sei ein
fiir sic auch in der Schweiz notorisch bekanntes Zeichen, weshalb dessen
Beniitzung als Firma und Marke durch die Kligerin nach Art. 6°°
PVUec ausgeschlossen sei. Allein es trifft schon tatbestindlich nicht zu,
daf3 dic Beklagte 1 sich in der Schweiz iiber alten Gebrauch ausweisen
konnte; die Vorinstanz hat gegenteils festgestellt, daBl scit 1935 die Be-
klagte cs streng vermied, in der Schweiz die Marke Kaloderma zu ge-
brauchen. Diese wurde ausschlicfllich von der Basler Tochtergesell-
schaft verwendet, und es wurde immer aul dic Basler Adresse und die
dort crfolgte Herstellung der Warce verwiesen. Die Marke Kaloderma
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stellt daher cinen klaren Hinweis auf dic schweizerische Firma und nur auf
dicse dar. Bei diescr Sachlage geht die Berufung der Beklagten auf Art. 6
PVUec fehl.

* *
*

MSehG Art. 3; UWG Art. 1 Abs. 2 [it. d

Nichtigkeit tduschender Marken. — Die Verwendung ciner gemein-
freien Sachbezeichnung ist nicht unlauterer Wettbewerb, sclbst wenn
diese mit der Marke eines Konkurrenten verwechselbar ist. Begriff der
Sachbezeichnung.

BGE 80 IT 171 ff.; Urtcil der I. Zivilabteilung vom 22. Juni 1954
1.S. Aswag AG. gegen Ri-Ri AG.

Die Parteien brachten in den letzten Jahren neben den von ihnen
hergestellten bzw. vertriebenen RciBlverschliissen ncuartige Verschliisse
in den Handel, dic sich von den eigentlichen ReiBverschliissen dadurch
unterscheiden, dafl der Schieber nicht die Verbindung oder Trennung
zweler Zahnketten bewirkt, sondern auf einer einzigen Zahnkette gleitet
und durch Hinunterdriicken der Lasche an jeder bcliebigen Stelle fest-
geklemmt werden kann. Diese Verschliisse dienen vor allem dazu, die
Bundweite von Wickeljupes und Hosen verstellbar zu machen. Fiir diesc
Art von Verschlissen verwendet die Aswag AG. die Marke «Clix», die
sie 1948 fiir ReiBverschliisse und deren Bestandteile hat eintragen lassen.
Die Ri-Ri AG. bezeichnet die von ihr vertriebenen verstellbaren Ver-
schliisse in Prospekten, Rechnungen usw. mit «riri Clip» oder «Clip»
schlechthin.

1. Die Frage, ob der nicht markenmiBige Gebrauch der mit der
Marke «Clix» der Klagerin verwechselbaren Bezeichnungen « Clip» und
«riri Clip» durch die Beklagte fiir die von ihr vertriebenen verstellbaren
Verschliisse einen unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 1 Abs. 2
lit. d UWG darstellt, ist dann zu verneinen, wenn «Clip» eine Sach-
bezeichnung, eine Beschaffenheitsangabe darstellt. Denn aus gleichen
Griinden, aus denen ein Geschiftsmann keine Markenschutzrechte zu
erlangen vermag an Worten, die zur Bezeichnung ciner Ware dienen oder
auf 1thre Eigenschaften hinweisen (BGE 79 1T 102, 70 1T 243, 70 T 196,
63 II 426 £.), kann er unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechtes
cinem Konkurrenten die Verwendung solcher Sachbezeichnungen nicht
verwehren. Hier wie dort kann es nicht statthaft sein, dafl er eine be-
schreibende Angabe der genannten Art fiir sich allein in Anspruch nimmt
und sich so gegentber seinen Konkurrenten einen geschiftlichen Vor-
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sprung verschafft. Jeder Wettbewerber mul3 die Méglichkeit haben, im
Geschiftsverkehr, insbesonderc in der Reklame und der Korrespondenz
fiir die Bezeichnung seiner Ware dicjenigen Ausdriicke zu verwenden, die
ihre Beschaffenheit, ihre Eigenschaften, ihren Verwendungszweck be-
schreiben, ohne darin durch dic Marke cines Konkurrenten behindert zu
sein. Verwechsclbarkeit ciner gemcinfreien Sachbezeichnung mit der
Marke cines Konkurrenten dndert hieran nichts. Wer cinc Marke wihlt,
die an einc gemeinfreic Sachbezeichnung anklingt und darum ein soge-
nanntes schwaches Zeichen darstellt, hat die Folgen daraus hinzunehmen.

Ob cin Ausdruck als Beschaffenhcitsangabe im vorstehenden Sinne zu
gelten habe, ist gleichfalls nach den von der Rechtsprechung zum Marken-
recht cntwickelten Grundsitzen zu entscheiden, da die Gleichheit des
Zweckes auch Ubercinstimmung hinsichtlich des Begriffsinhaltes er-
heischt. Danach gilt als Beschaffenheitsangabe nicht schon jede entfernte
Anspielung, bei der dic sachliche Beziehung zur Ware erst unter Zu-
hilfenahme der Phantasie, auf dem Wege der Ideenverbindung, der Ge-
dankenassoziation erkennbar wird. Vielmehr muf3 die Bezeichnung in
einem so engen Zusammenhang mit der Ware stehen, dal3 sic unmittelbar
auf einc bestimmte Beschaffenheit hinweist.

2. Im vorliegenden Falle hat die Vorinstanz festgestellt, daB8 auf dem
Gebiete der Schreibartikel, der Bijouterie und der Lederwaren dic Be-
zeichnung «Clip» heute in der Schweiz zur Sachbezcichnung fiir eine
bestimmte Art des Verschlusses oder der Befestigung, ndmlich fiir die-
jenige vermittels einer Klemmvorrichtung, geworden ist. So spricht man
allgemein von «Clips» an Fillfederhaltern und Bleistiften und mecint
damit die Klemmen, mit der dicse Gegenstinde an der Taschenkante
angesteckt werden. « Clip» hei3t sodann auch der Halter, der dazu dient,
die Krawatte am Hemd festzuklemmen, um ihr Flattern zu verhindern.
Die Bezeichnung wird ferner verwendet fur Verschlisse von modischen
Damenhandtaschen. Als «Clip» werden aber auch Schmuckstiicke be-
zeichnet, die durch Festklemmen am Ohr, als Brosche an Damenkleidern
oder als Agrafen an Damenhiiten befestigt werden. In diesen letzteren
Fallen gilt dic Bezeichnung also fiir Gegenstdnde, bei denen die Klemm-
vorrichtung nach GréBc¢ und Wert nicht den Hauptbestandteil bildet.
Die Klemmvorrichtung ist zur Bezeichnung des ganzen Gegenstandes
geworden, zu dessen Befestigung sic dicent.

3. Es kommt aber nicht entscheidend darauf an, ob die Bezeichnung
«Clip» fur dic in Frage stehenden Verschliisse bereits allgemein ge-
brauchlich sei. Es kénnen vielmehr auch neue, bisher ungcbrauchliche
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Ausdriicke im Gemeingut stehende Beschaflenheitsangaben darstellen,
sofern sie nur die Ware in allgemein verstindlicher Weise beschreiben.
MaBgebend ist, ob das betreffende Wort, sobald es im Geschiftsverkehr
beim Vertrieb der Ware gebraucht wird, nach dem Sprachgebrauch oder
den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten Kreisen als Hinweis
auf die Beschaffenheit der Ware aufgefait werden kann (Reimer, Wett-
bewerbs- und Warenzeichenrecht, 3. Aufl., S. 38). (Folgt die Begriindung,
warum das Wort «Clip» auch fiir den in I'rage stchenden Verschluf} als
Sachbezeichnung anzuschen ist, mit der Folgerung der Abweisung der
Verletzungsklage und der Gutheiflung der Loschungsklage gegen dic
damit als nichtig feststehende Marke « Clip».)

* *

UWG Art. I — ZGB Art. 27 ff

Recht der Personlichkeit. Abgrenzung gegen die Anspriiche aus un-
lauterem Wettbewerb.

BGE 80 11 283/284; Urteil der II. Zivilabteilung vom 4. November
19541.8. Verband freicrwerbender Schweizer Architekten, FSA gegen
Bund Schweizer Architekten, BSA.

Der klagende Verband beruft sich zutreffend auf das Recht der
Personlichkeit (Art. 27 ff. ZGB) und auf das als dessen Ausflull hervor-
gehobene Namensrecht (Art. 29 ZGB) in bezug auf die Verwechslungs-
fahigkeit von BSA mit FSA. Der in Art. 944 ff. OR vorgesechene Firmen-
schutz kommt ithm, obwohl er im Handelsregister cingetragen ist, nicht
zu. Er gilt nach stindiger Rechtsprechung (vgl. BGE 34 I 114 1)) nur
fir geschéftliche Unternehmungen, nicht fur idcale Vereine. Diese sind
dagegen des Namensrechtes teilhaftig, auf das sich dic Rechtsfahigkeit
aller juristischen Personen erstreckt (Art. 53 ZGB). Die Geltendmachung
dieses Rechtes ist unabhidngig davon, ob allenfalls in der Art sciner Ver-
letzung zugleich ein unlauterer Wettbewerb licgen mag. Der Kliger
konnte daher den urspriinglich eingenommencn Standpunkt, es licge
auch unlautercr Wettbewerb vor, aufgeben, ohne dic namensrechtliche
Grundlage der Klage in Frage zu stellen. Gewill sind Anspriiche aus
unlauterem Wettbewerb nunmehr ausschliefllich nach dem Spezialgesetz
vom 30. September 1943 zu beurtcilen, das nicht vom Schutz der Per-
sonlichkeit ausgeht, sondern vermogenswerte Giiter schiitzen will (vgl.
das Geleitwort von Germann zur Taschenausgabe des UWG). Allein das
Namecnsrecht, wic iiberhaupt das Recht der Personlichkeit, besteht
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selbstandig neben dem Verbot unlauteren Wettbewerbes (vgl. BGE 72
IT 387, am Ende von Erw. 4). Fir die damit verbundenen Feststellungs-
und Unterlassungsanspriiche ist nach wie vor Art. 29 ZGB malBgebend.

* *

UWG Art. 1 Abs. 2 it b, Art. 6

Unlauterer Wettbewerb, begangen durch unrichtige und irrefithrende
Angaben tber die eigene Ware (Verbandwatte). — Klagelegitimation
bei gegenseitigen unlauteren Wettbewerbshandlungen. — Voraus-
setzungen der Urteilspublikation.

BGE 81 11 65 ff.; Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Februar 1955
1.S. Schweizerische Verbandstoff- und Wattefabriken AG. gegen
Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen und Mitbeteiligte.

1. Gegenstand des Streites ist die Frage, ob die Beklagte dadurch
unlauteren Wettbewerb gegentiber den Kldgerinnen begangen habe und
noch begehe, daB3 sie Watte, die aus ciner Mischung von Baumwolle mit
10-309, Kunstfasern besteht, unter der Bezeichnung «Verbandwatte»,
«Goton hydrophile», «Cotone idrofilo» vertreibt.

2. Bei der Beurteilung ist davon auszugehen, dal3 das Bundesrecht tiber
die Herstellung und den Vertrieb von Watte als Arzneimittel bestimmte
Vorschriften aufstellt. Dic Schwecizerische Landespharmakopée, V. Aus-
gabe, deren Bestimmungen gemal BRB vom 19. Mai 1933 (BS 4 S. 418)
fiir die Definition, Zubereitung und Beschaffenheit von Arzneimitteln
mafBgcbend sind, umschreibt in Ziffer 416 den Begriff der Watte in
folgender Weise:

«Gossypium depuratum, Watte, Verbandwatte, coton hydrophile,
Cotone idrofilo: Die von anhaftenden Verunreinigungen befreiten,
entfetteten und gebleichten Haare der Samenschale von Gossypium-
arten (Malvaceae).»

Gossypium ist die wissenschaftliche Bezeichnung des Baumwollstrauches.

Nach dieser Regelung gilt somit Watte, dic medizinischen Zwecken
dient, als Arzncimittel. Herstellung und Vertrieb von Watte mit der
genannten Zweckbestimmung sind deshalb nur zulédssig, wenn sie die in
der Pharmakopoe festgelegten Voraussetzungen erfillt. Dic crwihnte
Ordnung ist zum Schutze der Allgemcinheit getroffen worden, in erster
Linie im Intcresse der Kranken und Verletzten, bei deren Pflege Watte
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zur Anwendung gelangt. Die Regelung ist daher zwingend und kann
nicht durch Vercinbarung der Beteiligten abgedndert werden. Ebenso
kann nichts darauf ankommen, ob die Auffassung, dal3 unter Verband-
watte begrifflich nur ecine den Vorschrifien der Pharmakopée ent-
sprechende Watte zu verstehen sei, von den beteiligten Fachkreisen ge-
teilt wird oder nicht. Gemif3 Art. 2 des BRB vom 19. Mai 1933 ist der
Begrift der Verbandwatte durch die cinschligigen Bestimmungen der
Pharmakopée rechtsverbindlich und abschlieBend festgelegt. Daraus
folgt, dall Watte als zur medizinischen Verwendung geeignet, d.h. als
Verbandwatte nur angeboten und in den Handel gebracht werden darf,
wenn sie den in der Pharmakopoe festgelegten Anforderungen Geniige
leistet. Vor allem muB sie aus rciner Baumwolle bestchen und darf keine
Beimischungen von Kunstfasern enthalten. Indem die Beklagte Watte-
erzeugnisse als arzneitauglich auf den Markt bringt, denen diese Eigen-
schaft nach dem geltenden Recht nicht zukommt, hat sie somit unzweifel-
haft gegen die zwingenden Vorschriften der Pharmakopée verstoBen.
Dic darin liegende Widerrechtlichkeit wird nicht dadurch aufgehoben,
dafl angeblich andere Wattefabrikanten und insbesondere die Klagerin 1
die fraglichen Vorschriften in gleicher oder dhnlicher Weise verletzen oder
verletzt haben.

3. Unter dem im vorliegenden Prozel3 in Frage stehenden Gesichis-
punkt des Wettbcwerbsrechts betrachtet, hat die Beklagte durch dic Be-
zeichnung von Watte, dic zum Teil aus Kunstfasern hergestellt ist, als
Verbandwatte iiber ihre eigene Ware unrichtige und irrefiihrende An-
gaben gemacht. Solches Vorgehen im Wettbewerb verstoB3t gegen Treu
und Glauben und wird denn auch in Art. 1 Abs. 2 lit. b UWG als Bei-
spicl unlauterer Wettbewerbshandlung  ausdriicklich erwdhnt. Die
Grundsitze von Treu und Glauben sind aber insbesondere dort streng
cinzuhalten, wo — wie gerade hier — nicht blof3 wirtschaftliche Interessen
von Konkurrenzunternehmungen, sondern gesundheitliche Interessen
der Allgemecinheit auf dem Spiele stehen.

4. Durch die unlautere Wettbewerbshandlung, welche die Beklagte
durch den Vertrieb von Mischwatte unter der Bezeichnung Verband-
watte begeht, sind die Kldgerinnen als Konkurrenten der Beklagten in
thren wirtschaftlichen Interessen zweifellos gefahrdet. Denn es liegt auf
der Hand, daf3 sich die Beklagte durch diesc Umgchung der auf den Vor-
schriften der Pharmakopée beruhenden Ordnung der Wattefabrikation
cinen ungerechtfertigten Vorsprung verschafft hat, zumal nach den
verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz die Watte der Beklagten
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infolge der Beimischung von Zellwolle schoner aussiecht und einen
héheren Glanz aufweist, so daf3 sie den Eindruck eines besonders guten
Erzeugnisscs erweckt. Auf Grund der so gegebenen Gefihrdung ihrer
wirtschaftlichen Interessen sind die Kldgerinnen gemaf3 Art. 2 Abs. 1
UWG zum Vorgechen gegen die Beklagte legitimiert.

Fir die von der Beklagten gegeniiber der Kldgerin 1 erhobene Ein-
rede des Rechtsmiflbrauches im Sinne von Art. 2 ZGB ist kein Raum.
Da die Beklagte festgestelltermalicn unlauteren Wetthewerb zum Nach-
teil der Klagerin 1 begangen hat, ist dicse befugt, die ihr deswegen vom
Gesetz eingerdumten Rechtsanspriiche zu verfolgen. Darin, dal3 sie von
dieser Moglichkeit Gebrauch macht, lige auch dann kein offenbarer
RechtsmiBbrauch, wenn sie gemil der Bechauptung der Beklagten ihrer-
seits cbenfalls unlautere Wettbewerbshandlungen begangen haben sollte.
Diec gegentcilige Ansicht der Beklagten wiirde dazu fiihren, dafl das UWG
keine Anwendung finde, wenn sich zwei oder mehrere Konkurrenten
gegenseitig mit unlauteren Wettbewerbshandlungen bekdampfen. Es
wiirden also ausgerechnet diejenigen Fille nicht erfaflt, in denen der
Wettbewerb in ganz besonderem Malle ausgeartet und das Eingreifen
des Richters somit am dringendsten geboten ist. Das kann nicht der Wille
des Gesetzgebers sein. Dieser geht vielmehr dahin, dafl im Interesse ciner
wirksamen Bekdmpfung des Wettbewerbsmif3brauchs in Fallen solcher
Art jedem davon Betroffenen die Méglichkeit offen steht, die ihm gemal
Gesetz zukommenden Anspriiche auf dem Rechtsweg geltend zu machen
(vgl. hiczu auch Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 3. Aufl.,
112. Kapitel, S. 867). Es steht daher der Beklagten frei, ihrerseits Klage
aus unlauterem Wetthbewerb gegen die Kldgerin 1 zu erheben, wenn
diese tatsdchlich in gleicher oder dhnlicher Weise gegen die Vorschriften
der Pharmakopée verstoBen haben sollte, wic die Beklagte behauptet.

5. Die Erwdgungen, von denen sich die Vorinstanz bei ihrer Entschei-
dung iiber die Urteilspublikation hat leciten lassen, stehen im Einklang
mit dem Zweckgedanken des Art. 6 UWG und der Rechtsprechung des
Bundesgerichts dazu (vgl. BGE 79 IT 329). Die Bcklagte hat wihrend
geraumer Zeit unter Entfaltung einer umfangreichen Reklame Misch-
watte im Widerspruch zu den Vorschriften der Pharmakopée als Ver-
bandwatte vertrieben. Dies mufitc notwendigerweise eine Unsicherheit
itber die Tragweite der einschligigen Vorschriften und tiber den Begriff
«Verbandwatte» nach sich ziehen. Da diese Unsicherheit den Bereich
der Gesundheitspflege betrifft, muf3 sie nicht nur im Interesse der be-
nachteiligten Konkurrenten, sondern auch im Interesse der Allgemein-
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heit moglichst umfassend bchoben werden. Hiezu geniigt entgegen der
Meinung der Beklagten die Mitteilung des Urteils an die Pharmakopée-
Kommission nicht. Es ist vielmehr erforderlich, daB die beteiligten Ver-
kehrskreise unmittelbar aufgeklirt werden, was am besten durch die
Urteilsversffentlichung errcicht wird. Gegeniiber dem dargelegten weit-
reichenden Intercsse an der Beseitigung jeder Unsicherheit ist von unter-
geordneter Bedeutung, ob und inwieweit die Publikation des Urteils-
dispositivs sich fiir die Beklagte nachteilig auswirkt. Thr Schaden wird
iibrigens nach der Erfahrung des Lebens keinesfalls ein Ausmal3 an-
nchmen, das ihre Existenz in Frage zu stellen verméchte.

Unerheblich ist schlicBlich, ob die Beklagte die unzulassigen Wettbe-
werbshandlungen schuldhaft oder gutgliubig begangen hat. Wie in
BGE 79 II 329 mit cinldBlicher Begriindung dargelegt wurde, setzt die
Urteilspublikation nach Art. 6 UWG kein Verschulden des Urhebers
der unzulidssigen Wetthewerbshandlung voraus, sondern es geniigt fiir sie
das Bediirfnis nach der Bescitigung der durch jene hervorgerufenen
Unsicherheit auf dem betreffenden Wirtschaftsgebict.

* % *

UWG Art. 1 Abs. 2 it d

Verwechselbarkeit von Geschiftsbezeichnungen (Ciné-Studio und
I'TA-Studio fiir Kinos). — Studio ist kcine gemcinireie Sachbezeich-
nung. — Verwechslungsgelahr. — Versto gegen Treu und Glauben
setzt nicht Verschulden voraus. — Urteilspublikation, Voraussctzungen.

BGE 81 11 467 fI.; Urteil der 1. Zivilabteilung vom 4. Oktober 1955
1.8. Ziircher gegen Epelbaum.

Der Kliger Epelbaum ist Eigentlimer eines in Luzern gelegenen
Kinothcaters, das cr bis 1947 unter der Bezeichnung «Studio Blau-
Weili» und scither unter der Bezeichnung «Ciné-Studio» fithrt. Dem
Beklagten gehort das Haus ZircherstraBle 1 in Luzern, in dem sich
ebenfzlls cin Kino befindet. Es trug bis zu sciner Renovation im Jahre
1954 55 den Namen «Palace», scither 146t es der Beklagte durch scinen
Sohn unter der Bezeichnung «ITA-Studio» betreiben. Den Bestandteil
ITA wihlte er, wcil in der Liegenschaft seit vielen Jahren die Biiros
des Immobilien-Treuhandinstituts « ITA» untergebracht sind.

1. Wenn das Wort Studio ein Ausdruck fiir bestimmte Kleinkinos mit
besondern kiinstlerischen Qualititen wire, diirfte es an sich als Sach-
bezeichnung ohne Riicksicht auf die Gefahr von Verwechslungen ver-
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wendet werden (BGE 80 II 173). Ob der Ausdruck als Beschaflenheits-
angabe zu gelten habe, bestimmt sich aber nicht nach rein lokalen
Gesichtspunkten. Entscheidend ist, ob das Wort nach dem Sprach-
gebrauch, besonders dem deutschschweizerischen, fiir die beteiligten
Kreise den behaupteten besonderen Sinn hat (BGE 80 II 176 Erw. 3).
Der Ausdruck Studio wird im deutschschweizerischen Sprachgebrauch
planlos und widerspruchsvoll fiir alle moglichen Unternchmungen ver-
wendect. Seitdem das Wort infolge der allgemeinen Verbreitung von
Radio und Fernsehen («Studio Zirich» usw.) allgemein bckannt ge-
worden ist, wurde es hdufig in Geschiftsbezeichnungen aufgenommen,
um diesen einen interessanten Anstrich zu verleithen. Dennoch haben
weder die Geschiftsinhaber noch das Publikum eine klare Vorstellung
davon, was dicses Fremdwort zu bedcuten hat. Vor allem trifft nicht zu,
daB sich ein Studio-Betrich von andern, dhnlichen Unternehmungen
durch cine gewisse rdaumliche Beschrinktheit und durch vorwicgend
kiinstlerisches Schaffen unterscheidet. Es kann kcine Rede davon scin,
daf sich nach dem allgemeinen Sprachgebrauch der Coiffeur-Salon oder
das Krauterkosmetikhaus mit dem Beiwort Studio von den tibrigen
Firmen des Berufszweiges unterscheidet. Es ist bei der schillernden Be-
deutung des Ausdrucks Studio auch nicht zu cerwarten, dall cr sich in
abschbarer Zcit zu einer festen Sachbezcichnung entwickeln wird. Auch
auBerhalb des allgemcinen Sprachgebrauches hat sich cin besonderer
Begnff des Studio-Kinos nicht herausgebildet. Es fehlt an einer prizisen
Definition des sogenannten Studiofilmes. Selbst im c¢ngeren Bercich des
Filmgewerbes hat sich dic Bezeichnung Studio kecineswegs zu cinem
Begriff einer bestimmten Art Kinos cntwickelt. Der Beklagte kann daher
das Wort Studio nicht als gemeinfreie und unentbehrliche Sachbezcich-
nung {lr scin Theater beanspruchen.

2. Nach den zutrcffenden Ausfithrungen der Vorinstanz besteht
zwischen den beiden Geschiftsbezeichnungen unzweifelhaft Verwechs-
lungsgefahr. Wie dic Vorinstanz weiter fir das Bundesgericht verbindlich
feststellt, sind denn auch tatsichlich Verwechslungen vorgekommen. Der
Einwand des Beklagten, die Ursache dieser Verwechslungen liege in der
Unaufmerksamkeit des Publikums, kann nicht gehoért werden. An die
Aufmerksamkeit diirfen dort, wo als beteiligte Verkehrskreise die breite
Masse in Betracht féllt, keine hohen Anforderungen gestellt werden.

4. Der Beklagte glaubt, es kénne nicht von unlauterem Wettbcwerb
gesprochen werden, wenn die Verwechslungsgefahr nicht gewollt oder
der Ausbeutungswille des Schidigers nicht nachgewiesen seien. Das ist
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irrig. Fur den Tatbestand des unlautern Wettbewerbes bedarf es weder
des bésen Glaubens noch eines Verschuldens auf Seiten des belangten
Wettbewerbers (BGE 72 1T 398 £.). Dic Einsicht des Handelnden in das
Unrecht scines Tuns ist nicht Voraussetzung des Schutzes gegen unlau-
teren Wettbewerb (Urteil der L. Zivilabteilung vom 1. April 1952 1i.S.
Sais gegen Migros). Der Tatbestand des Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG ist
gegeben, wenn einc Handlung, durch welche jemand Verwechslungen
mit dem Geschiiltsbetrieb eines andern verursacht hat, die durch Treu
und Glauben dem wirtschaftlichen Wettbewerb gezogencn Schranken
iberschreitet. Die beiden Geschiftsbezeichnungen sind miteinander ver-
wechselbar und infolgedessen geeignet, zu Tduschungen des Publikums
Anlal3 zu geben. Der Gebrauch einer tauschenden Bezeichnung verstoBt
aber objektiv gegen die Grundsitze von Treu und Glauben.

5. Dic Urteilspublikation ist anzuordnen, wenn ecin Bedirfnis dafiir
existiert, daf} die durch die unlautere Wettbewerbshandlung geschaffene
Storung der Konkurrenzverhiltnisse behoben und nachteiligen Aus-
wirkungen auf die Stellung des Betroffcnen im wirtschaftlichen Wett-
bewerb vorgebeugt wird (BGE 81 II 72 f,, 79 II 329). Nachdem der
Beklagte wahrend rund 10 Monaten der unstatthaften Geschiftsbezeich-
nung eine weitgehende Publizitit verlichen und in den beteiligten Kreisen
betrichtliche Unsicherheit hervorgerufen hat, ist dicses Bediirfnis gege-
ben. Unerheblich ist, ob der Beklagte die unerlaubte Wettbewerbs-
handlung schuldhaft oder gutglaubig begangen hat (BGE 81 II 72).

k *
UWG Art. 9 Abs. 2

Nach Art. 9 Abs. 2 UWG hat der Kliger, damit vorsorgliche MaB-
nahmen bewilligt werden koénnen, glaubhaft zu machen, dalB3 der
Beklagte unlautere Mittel verwende. Die bloBle Moglichkeit der Ver-
wendung solcher Mittel gentigt nicht.

BIZR Bd. 54 (1955), Nr.102, S.212 ff. Rekursentscheid der
I. Zivilkammer des Obergerichtes Ziirich.

Alle in der Rekursschrift angefochtenen Erwigungen des Bezirks-
gerichtes und die in der Klageschrift genannten Beispiele angeblich
tduschender Handlungen des Beklagten betreffen Verhandlungen des
Beklagten aus der Zeit vor Abbruch seiner Bezichungen mit A. und dem
Klédger. Ein tduschendes oder anderes unlauteres Verhalten des Beklagten
bei nach diesem Zeitpunkt aufgenommenen Verhandlungen macht der
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Klager nicht namhaft. Der Beklagte bestreitet, nach dem Abbruch seiner
Beziehungen zum Kliger und A. bei der Auftragswerbung noch auf
solche Beziehungen hingewiesen zu haben, woraus zu schlicBen ist, er
wire sich der Unerlaubtheit eincs solchen Hinwecises bewuBt. Freilich
besteht die Moglichkeit cines solchen uncrlaubten Hinweises des Be-
klagten. Das geniigt aber nach Art. 9 UWG zur Anordnung vorsorg-
licher MaBnahmen nicht. Nach dieser Bestimmung hat der Kldger glaub-
haft zu machen, dal3 der Beklagte unlautere Mittel verwende. Die ange-
fiihrte Wendung im Schreiben des Beklagten vom 9. Februar 1954 geniigt
hiezu nicht. Gleiches gilt von der Ankiindigung des Beklagten, allenfalls
selber Liutmaschinen herzustellen oder herstellen zu lassen. Dics konnte,
braucht aber nicht unlauter im Sinne des UWG zu sein. Solch ein-
schneidende vorsorgliche MaBnahmen, wie sie der Kldger verlangt,
konnen erst angeordnet werden, wenn bestimmtere Anhaltspunkte fir
ein unmittelbar bevorstchendes oder gar eingetretenes unlauteres Ver-
halten vorliegen. Angaben wie diejenigen, gegen die sich A. in scinem
Schreiben an die Telefonverwaltung Luzern wendet, mogen unerlaubt,
brauchen aber nicht unlauter im Sinne des UWG zu sein, und es drohte
durch sie nicht ein Nachteil, der nur durch cine vorsorgliche Mafinahme
abgewendet werden kénnte, wic es Art. 9 Abs. 2 UWG verlangt.

* *
*

Kreisschreiben der Verwaltungskommission des Obergerichtes des
Kantons Zirich an die Betreibungs- und die Konkursimter betreflfend
Verwertung von Fabrik- und Handelsmarken und Mitteilungen an
das Amt fir geistiges Eigentum.

BIZR Bd. 54 (1955), Nr. 77, S. 130 f.
a) Verwertung von IFabrik- und Handclsmarken.

Auf Wunsch des Eidgengssischen Justiz- und Polizeidepartementes
rufcn wir Thnen in Erinnerung, daB die Ubertragung und damit auch
die vollstreckungsrechtliche Verwertung einer Fabrik- und Handels-
marke nicht giiltig ohne gleichzeitige Ubertragung des dazugehsrenden
Geschiftes, dessen Erzeugnissen die Marke zur Unterscheidung dicnt,
auf den Erwerber der Marke crfolgen kann. Art. 11 des MSchG schreibt
nimlich in Abs. 1 und 2 folgendes vor:

«Eine Marke kann nur mit dem Geschift ibertragen werden, dessen

Erzeugnissen sie zur Unterscheidung dient. Erstreckt sich das Geschift
itber mehrere Linder, so geniigt die Ubertragung des auf die Schweiz
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beziiglichen Teiles des Geschiftes, es wire denn, der Gebrauch der
Marke durch den Erwerber ermogliche eine Téduschung des Publi-
kums.»

«Die Ubertragung der Marke nur fiir einen Teil der Waren, fiir
welche sie eingetragen ist, ist zusammen mit dem entsprechenden
Geschiftsteil zuldssig, wenn die zum abgetretenen Teil gehorigen Wa-
ren génzlich abweichen von denen, fiir welche die Marke zu Gunsten
des Abtretenden eingetragen bleibt, es widre denn, der Gebrauch der
Marke durch den Erwerber crmégliche eine Tauschung des Publi-
kums. »

Art. 19 der dazugchorigen VVo sieht sodann vor, daB dic Ubertragung
einer Marke auf schriftliches Gesuch des Erwerbers im Markenregister
vorgemerkt werde, falls dieses Gesuch begleitet sei entweder von einer
beglaubigten Erklirung des bisherigen Markeninhabers, wonach die
Marke mit dem Geschift oder Geschiftszweig, dessen Erzeugnissen oder
Waren sie zur Unterscheidung dient, auf den neuen Inhaber Gber-
gegangen sei, oder von einer andern, diesen Nachweis erbringenden
Urkunde (z.B. von einer diesbeziiglichen Bescheinigung des Betreibungs-
oder Konkursamtes).

Dic Vormerkung eciner Pfindung oder cines Arrestes im Marken-
register durch das Amt fir geistiges Eigentum hat zur Voraussetzung,
daf3 der Pfandungs- oder Arrestbeschlag sowohl die Marke als auch den
dazugehorigen Geschiftsteil erfafit. Es ist nicht moglich, in allgemeiner
Weisc festzulegen, worin der dazugehdrige Geschiftsteil bestehen muB;
das hiingt von den Umstdnden des einzelnen Falles ab. Das Bundesgericht
hat cs schon als gentigend bezecichnet, wenn mit der Marke das Rezept
ibertragen wurde, nach welchem der Likor hergestellt wird, auf den sich
dic Marke bezieht (BGE 39 11 467 fI.). Andercrscits hat sich das Bundes-
gericht in BGE 52 II 86 dahin ausgesprochen, da der Ubergang einer
Marke nicht schon durch den Erwerb einer Liegenschaft bewirkt wird.
Infolgedessen hat das zustindige Betreibungsamt in jedem Falle bei
Pfindung einer Marke zu priifen, was vorzukehren sei, um der Vorschrift
von Art. 11 MSchG zu gentigen. Kann der dazugehorige Geschiftsteil
nicht gepfindet werden, so ist von der Pfaindung der Marke Umgang zu
nehmen.

b) Mitteilung an das Amt fur geistiges Eigentum iiber dic Aufhebung

von Pfindungen, Arresten, Konkurseréffnungen usw.

Dic Betreibungs- und Konkursimter geben dem Amt fiir geistiges
Eigentum jeweilen Kenntnis von den Pfindungen, Arresten und Kon-
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kurseréffnungen, durch welche Fabrik- und Handelsmarken, gewerbliche
Muster oder Modelle, Patentgesuche oder Patente erfafit werden. Das
Eidgenossische Justiz- und Polizeidepartement macht nun daraufl auf-
merksam, daB3 dagegen sehr oft cine entsprechende Mitteilung an dicses
Amt unterblcibe, wenn die Pfindung, der Arrest oder der Konkurs-
beschlag nachher aus irgendeinem Grund dahinfalle. Da das Amt lir
geistiges Eigentum bei der Auskunfterteilung an Dritte auch die in den
Registern vorgemerkten Pfandungen, Arrcste und Konkurserdffnungen
berticksichtigen muB, so lange sie im Register nicht geldscht sind, haben
solche Unterlassungen die Erteilung unrichtiger Auskiinite mit den damit
unvermeidlich verbundenen Riickfragen und Berichtigungen zur Felge.

III. Muster- und Modellschutz

MMSchG Art. 6, Art. 9, Art. 23" — Haager Abkommen betr. die internationale
Hinterlegung der gewerblichen Muster und Modelle, Ari. 1, Art. 3, Ari. 4,
Art. 8, Art. 9, Avt. 11, Art. 12, Arl. 19, Art. 21.

BGE 80 II 355 ff.; Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. November
1954 1.5. Soc. en nom collectif Juvenia, petit-fils dc Didishcim-
Goldschmidt gegen Fabrique Solvil de Montres Paul Ditisheim S.A.

Internationale Hinterlegung gewerblicher Muster und Modelle. —
Formelle Erfordernisse fir den Schutz hinterlegter Muster und
Modclle, inshesondere von Uhren. — Schutz in der Schweiz fiir den
Gegenstand einer von einem Schweizer vorgenommencn internatio-
nalen Hinterlegung. — Formclle Erfordernisse fir die giiltige Ver-
lingcrung einer internationalen Hinterlegung. — In der Schweiz be-
steht {ir den Gegenstand einer internationalen Hinterlegung dic
Vermutung der Neuheit.

1. Die Vorinstanz war der Ansicht, die Hintcrlegung vom 8. Dezem-
ber 1938 sei giiltig und gewihrleiste der Juvenia denselben Schutz, wic
wenn die Modelle nach dem MMSchG und der Vollzichungsverordnung
hiezu beim Eidgenossischen Amt hinterlegt worden wiren. Die Beklagte
beanstandet das. Nach ihrer Ansicht wire die Hinterlegung nichtig, weil
Art. 4 Abs. 3 des Haager Abkommens die Erfiillung der internen Landes-
vorschriften vorbehalte, und weil der Bundesrat, entsprechend der in
Art. 9 Abs. 2 MMSchG enthaltenen Kompetenzzuweisung, in Art. 4
Abs. 4 der VVo vorgeschrieben habe, dafi Modelle, welche Uhren be-
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treffcn, von der geheimen Hinterlegung ausgeschlossen scien und dal
cine bildliche Darstellung hievon veréffentlicht werden miisse. Zufolge
Nichteinhaltung dieser Vorschriften sei das Depot nichtig.

Diese Argumecntation beruht auf Rechtsirrtum. Die Beklagte iiber-
sieht, dal nach Art.4 Abs. 3 des Haager Abkommens die durch das
interne Landesrecht vorgeschrichenen Formalititen nur fiir die Aus-
tibung des Rechtes aus der Hinterlegung vorbehalten sind, die Entstehung
des Rechtes dagegen einzig von der in Art. 3 des Abkommens vorge-
sehencn Publikation abhingig ist und dal} keinc weiteren Erfordernisse
vom Hinterleger verlangt werden kénnen. — Es ist zwar richtig, daBl nach
dem Wortlaut von Art. 1 des Abkommens die Modelle, welche Gegenstand
der internationalen Hinterlegung sind, lediglich Schutz in den andern
vertragschlieBenden Lindern genicBen. Um den Schutz im Ursprungs-
land zu erreichen, hat der Hinterleger daher die Vorschriften des internen
Rechtes des Ursprungslandes zu crfillen. Aber Art. 21 des Abkommens
erlaubt den Vertragsstaaten, vorzuschreiben, daf3 die von ihren Staats-
angchorigen vorgenommenen internationalen Hinterlegungen im Inland
dic glcichen Rechtsfolgen haben, wic in den anderen Vertragsstaaten.
Die Schweiz hat von dieser Méglichkeit durch Art. 23" MMSchG Ge-
brauch gemacht. Diesc Gesetzesstelle schreibt vor, dall — ohne Unter-
schicd zwischen cigenen Staatsangehorigen und solchen andcerer Ver-
tragsstaaten — derjenige, der international hinterlegt, den vom inlidn-
dischen Gesetz gewéhrten Schutz genielit, wie wenn er in der Schweiz
hinterlegt hitte. Es gentigt daher, dall die Hinterlegung nach den Vor-
schriften des Abkommens giiltig erfolgt ist. Nun sieht aber das Haager
Abkommen keinerlei besondere Formalitiaten fiur auf Uhren beziigliche
Modellhinterlegungen vor; solche konnen, wie die ibrigen Modelle,
geschlossen hinterlegt werden. Die Hinterlegung vom 8. Dezember 1938
ist daher ordnungsgemif erfolgt und hat der Juvenia im Staatsgebiet
der Schweiz die gleichen Rechte verschafft, wie wenn diese Modelle
offen beim Eidgenossischen Amt hinterlegt worden wiren und eine
bildliche Darstellung derselben versffentlicht worden wire.

2. Die Vorinstanz war der Ansicht, daf3 die Rechtswirkungen der
Hinterlegung vom 8. Dezember 1938 gleichwohl mit dem 8. Dezember
1943 erloschen seien, weil an diesem Datum nach Art. 8 und 9 MMSchG
die verschlossene Deponierung hitte gedflnet werden miissen. Das inter-
nationale Amt habe sich aber darauf beschrankt, der Juvenia die Ver-
lingerung der Hinterlegung mitzuteilen und diese zu publizieren. Die
Hinterlegung sei aber verschlossen geblieben, so daB dadurch die hinter-
legten Modelle ins Gemeineigentum gefallen seien.
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GemédlB den Art. 8, 9 und 11 des Haager Abkommens sind Hinter-
legungen in der zweiten Hinterlegungsperiode nur als offene Hinter-
legungen zugelassen. Wenn nach den ersten fiinf Jahren der Hinter-
leger ein Verlangerungsgesuch stellt, so 6ffnet das intcrnationale Amt
einn verschlossenes Depot und publiziert die eingetretene Verlingerung.
Um in bezug auf dicsen Punkt in Ubcreinstimmung mit den Vorschriften
des Haager Abkommens zu bleiben, ist aber nicht notwendig, daf3 das
internationale Amt tatsichlich das verschlossene Hinterlegungspaket
oflnet und die in ihm cnthaltenen Modelle herausnimmt. Das wire nur
nétig, wenn wihrend der zweiten Hinterlegungsperiode die Muster und
Modelle in einem dem Publikum zuginglichen Raum ausgestellt wiren.
Das ist aber ja nicht der Fall. GemidB Art. 19 MMSchG kénnen Inter-
essenten von offencen Hinterlegungen nur in Gegenwart cines Beamten des
Amtes Einsicht nehmen. Sie haben daher diesem Beamten die Muster
oder Modelle, in welche sie Einsicht zu nehmen wiinschen, mit den ihnen
aus der erfolgten Publikation bekannten Nummern zu bezeichnen. Zur
Erreichung des mit dem Haager Abkommen verfolgten Zweckes gentigt
es daher, daf3 die seit linger als finf Jahren geschlossen hinterlegten
Depots jure conventionis als offenc Depots behandelt und in demjenigen
Moment, in welchem ein Interessent Einsicht in dieselben zu nehmen
wiinscht, tatsidchlich gedffnet werden. Der Sinn eines internationalen
Abkommens, das gleicherweise in allen vertragschlieBenden Staaten an-
zuwenden ist, kann nicht von einer internen Landesvorschrift abhingig
sein, welche sie derogiert (Art. 4 Abs. 4 der VVo zum MMSchG).
Eine gegenteilige Praxis wiirde auch Art. 23** MMSchG widersprechen,
nach weclchem die Vorschriften des Haager Abkommens den Bestim-
mungen des MMSchG in allen Fillen vorgehen, in welchen sie dem
Inhaber der internationalen Hinterlegung giinstiger sind.

3. Mit Ausnahme weniger Vorschriften regelt das Haager Abkommen
nur dic Formvorschriften, die zu erfiillen sind, damit die hinterlegten
Muster und Modelle den internationalen Schutz gemil dem Abkommen
genieBen. Dagegen sind es die internen Landesvorschriften, welche die
materiellen Bedingungen des Entstchens des (materiellen) Rechtes und
den Inhalt dieses Rechtes regeln.

4. Gemidl Art. 12 Ziff. 1 MMSchG genieB3t ein hinterlegtes Muster
oder Modell nur dann den Schutz des Gesetzes, wenn es im Zeitpunkt
der Hinterlegung neu war. Die Beklagte beanstandet, dal3 die Vorinstanz
ihr die Beweislast fiir das Fehlen der Neuheit auferlegt habe, da nach dem
Haager Abkommen die internationale Hinterlegung keine Neuheits-
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vermutung genieBe und cs daher dem Hinterleger obliege, den Beweis
fiir die Neuheit zu crbringen. Diese Argumentation ist unrichtig. Zwar
enthilt das Haager Abkommen keine ausdriickliche Vorschrift, dall ein
hinterlegtes Modell bis zum Beweis des Gegenteils als neu zu vermuten
sel. Aber diese Frage ist im vorliegenden Fall unwesentlich, und man kann
offenlassen, ob — wie Furler (Das internationale Musterrecht, 1951,
S. 81 und 82) annimmt — cine solche Vermutung sich aus Art. 4 Abs. 1
des Abkommens ergibt. Denn nach Art. 21 des Abkommens gewahren
die Bestimmungen des Abkommens nur cin Mindestmal3 an Schutz und
hindern nicht die Wirksamkeit und Anwendung der von der inneren
Gesctzgebung eines vertragschliefenden Landes erlassenen weitergehen-
den Vorschriften. Und nach Art. 6 MMSchG wird dic Neuheit des
Gegenstandes einer Hinterlegung vermutet. Es ist daher Sache desjenigen,
der dic vermutete Neuheit bestreitet, den Beweis fiir das Fehlen der Neu-
heit zu erbringen (vgl. BGE 55 II 323, 68 I1 57, 75 II 358).



Aus der Praxis
des Eidg. Amtes fiir geistiges Eigentum

(Auskiinfte)

A. Auferordentliche Mafnahmen auf dem Gebiet
des gewerblichen Rechtsschutzes

Sowoh! nach dem BundesratsbeschluB vom 25. Juni 1941 als auch
nach demjenigen vom 28. Miarz 1947 blieben im Fall der Wiederher-
stellung eines erloschenen Patentes Mitbentitzungsrechte Dritter vorbe-
halten. Die Voraussetzungen dicscr Mitbeniitzungsrechte sind nach den
beiden Bundesratsbeschliissen insofern verschieden geregelt, als nach dem
Bundesratsbeschlufl vom 28. Mirz 1947 nur Beniitzungshandlungen in
Betracht fallen, die vor dem 1. Januar 1947 angefangen haben, wihrend
im Bundesratsbeschlufl vom 25. Juni 1941, der bis Ende Mirz 1947 in
Kraft stand, eine solche zeitliche Grenze nicht enthalten ist. Uber die
Bedeutung dieses Unterschiedes hat das Amt auf cinc Anfrage hin
folgende Auskunft erteilt:

«Es ist davon auszugehen, dall nach dem Erléschen cines Patentes jedermann die
betreffende Erfindung beniitzen darf und daf} es sich dabei um eine Beniitzung im
guten Glauben handelt. Ein «Mitbeniitzungsrecht» kommt erst in Frage, nachdem
das Patent wiederhergestellt wurde; sein Inhalt geht ja dahin, daB der ,Berechtigte’
dic Erfindung necben dem Patentinhaber benutzen darf. Ob ein solches Mitbeniit-
zungsrecht besteht, beurteilt sich ausschlieBlich nach den Vorschriften, welche zur
Zeit der Wicderherstellung des Patentes in Kraft stehen.

Wenn also ein erloschenes Patent vor dem 1. April 1947 wicderhergestellt wurde,
so ist ein Mitbeniitzungsrecht Dritter anzucrkennen, sofern die Voraussetzungen
des Bundesratsbeschlusses vom 25. Juni 1941 dafir erfillt waren; die zeitliche
Grenze, die nachher im Bundcsratsbeschlufl vom 28. Marz 1947 eingefithrt wurde,
ist hicr uncrheblich, da dieser letztere Bundesratsbeschlufl erst am 1. April 1947
in Kraft trat.

Wurde dagegen das erloschene Patent erst nach dem 31. Mirz 1947 wiederherge-
stellt, so kamen Mitbentlitzungsrechte nur dann in Betracht, wenn dic Beniitzung
schon vor dem 1. Januar 1947 crfolgte; denn der hier allein maflgebende Bundesrats-
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beschlufl vom 28. Mirz 1947 beriicksichtigt (im Hinblick auf das von der Schweiz
ratifizierte Abkommen von Neuenburg) Beniitzungshandlungen, die erst nach
dem 31. Dezember 1946 einsetzten, nicht mehr. Die Beriicksichtigung von Bentit-
zungshandlungen aus der Zeit vor dem 1. Januar 1947 beruht in diesem Fall
(Wiederherstellung des Patentes nach dem 31. Marz 1947) auf dem Bundesrats-
beschlufl vom 28. Mirz 1947 (vgl. Art. 6, Abs. 1, dieses Beschlusses) und nicht auf
demjenigen vom Jahre 1941.»

(Auskunft vom 9. Februar 1956.)

B. Patentgesetz vom 25. Juni 1954
Art. 112 und Art. 24, Abs. 1, lit. ¢:

Zur Frage, ob Art. 24, Abs. 1, lit. ¢, des neuen Gesetzes (teilweiser
Verzicht auf das Patent durch Erginzung des Patentanspruches aus der
Beschreibung) auch anwendbar sei auf Patente, die vor dem Inkraft-
treten des ncuen Gesetzes erteilt wurden, hat das Amt folgende Auf-
fassung vertreten:

«Fiir die Beantwortung der Frage, ob ein Patent rechtsbestdndig sei, fallen nicht
nur die Bestimmungen iiber die Nichtigkeitsgriinde, sondern dazu auch noch die-
jenigen iiber den tcilweisen Verzicht in Betracht; denn dicse letzteren sollen es ja
gerade ermoéglichen, Nichtigkeitsgriinde zu beseitigen. Dem Gesetzgeber steht es
jederzeit frei, die Nichtigkeitsgriinde einzuschrianken oder die Moglichkeiten des
teilweisen Verzichtes zu erweitern, und wenn er das letztere macht, so ist es thm
wieder unbenommen, der neuen Vorschrift auch die unter dem alten Recht crteilten
Patente zu unterstellen oder dies auszuschlieBen. In Art. 112 hat er nun angeordnet,
daf} die vor dem 1. Januar 1956 erteilten Patente mit gewissen besonders aufgefiihr-
ten Ausnahmen dem neuen Recht unterstehen. Bei den Ausnahmen sind nur die
Nichtigkeitsgriinde aufgefiihrt. Die Moglichkeiten des teilweisen Verzichtes unter-
stchen infolgedessen dem neucn Recht. Das hat zur Folge, dall ein «altes» Patent
nach den Vorschriften des alten Rechtes vernichtet werden kann, sofern es dieser
Vernichtung nicht durch einen teilweisen Verzicht nach den Vorschriften des

ncuen Rechtes entzogen wurde.»
(Auskunft vom 21. November 1955.)

Art. 112, lit. a:

Eine Anfrage, ob auf Patentc, die vor dem 1. Januar 1956 erteilt
wurden und noch nicht erloschen sind, der Neuheitsbegriff des alten oder
des neuen Gesetzes anwendbar sei, da ja lit. a nur die Nichtigkeits-
griinde des alten Rechtes vorbehalte, ohne die Definition der Neuheit
zu erwihnen, wurde vom Amt wie folgt beantwortet:

«Wenn ein Gesetz vorschreibt, dafl ein Patent als nichtig zu erkldren sei, wenn
die Erfindung nicht neu war, und im gleichen Gesetz an andcrer Stelle definiert
wird, was als neue Erfindung zu gelten hat, so crgibt sich daraus mit Notwendig-
keit, daB der Richter bei der Priifung, ob der Nichtigkeitsgrund des Neuheits-
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mangels vorliegt, jenc im Gesetz an anderer Stelle gegebene Definition der Neuheit
zugrunde zu legen hat.

Wenn sodann gemidfl3 Art. 112 des Patentgesetzes von 1954 auf Patente, die
vor dem 1. Januar 1956 ertcilt worden und noch nicht erloschen sind, das necue
Recht anwendbar sein soll mit der Ausnahme, daf3 sich die Nichtigkeitsgrinde
weitcrhin nach dem alten Recht richten, so kann das nach dem Gesagten nichts
anderes heiflen, als daf fir die Frage, ob das Patent mit dem Nichtigkeitsgrund
des Neuheitsmangels behaftet sei, die Neuheitsdefinition des alten Rechts anzuwen-
den ist.

Mit Bezug auf Patente, die nach dem 1. Januar 1956 erteilt werden, ist dagegen
bei der Priifung, ob ein Nichtigkeitsgrund vorliegt, der Neuheitsbegriff des neuen
Rechtes zugrunde zu legen, und zwar auch dann, wenn das Patentgesuch noch vor
dem 1. Januar 1956 eingereicht wordcn war. Das ergibt sich aus Art. 113, Abs. 1,

des neuen Gesetzes.»
(Auskunft vom 12. Mirz 1956.)

(Mitgeteilt vom Eidg. Amt fiir geistiges Eigentum.)



Aus der Praxis des Auslandes

Argentinien
Beschrénkter sachlicher Schutzbereich einer eingetragenen Marke.
Entscheid vom 11. Februar 1954 (private Mitteilung).

Der Widerspruch gegen die Eintragung ciner Marke auf Grund der
Markeneintragung in ciner anderen Klasse kann nur crfolgreich sein,
wenn folgende Voraussetzungen erfiillt sind:

1. Vorhandensein einer groBen Ahnlichkeit zwischen den Produkten,
welche von den Markeneintragungen crfal3t werden sollen.

2. Gleichheit oder grofe Ahnlichkeit der Marken.

3. Verkauf der in Frage stehenden Erzeugnisse in gleichartigen Geschif-
ten.

4. Gefahr der Téduschung des Publikums in bezug auf die Herkunft der
Waren, verbunden mit der Gelahr, daBl der Gesuchsteller mit der
cinzutragenden Marke vom guten Ruf der sich schon im Verkehr
befindlichen Marke profiticren wird.

Gestiitzt auf diese Grundsitze, wurde der Einspruch der Eigentiimerin
der Marke «Cadillac», welche fiir Transportmittel und elektrische
Apparate sowie dhnliche Produkte (Klassen 12 und 20) Schutz genieBt,
gegen die Eintragung derselben Marke fir keramische und Phantasie-
artikel, inklusive Spielzeugautos (Klasse 9), zuriickgewiesen.
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Der Verkdufer von Einzeltetlen hat das Recht, auf die Marke der Original-
apparatur hinzuweisen, wenn er dafiir sorgt, daff jede Verwechslung mit den
Originalersatzteilen vermieden wird.

Entscheid der Cour de Paris (7¢ Chambre) vom 13. Dezember 1954
(Ann. Propr., 1955, S. 87).

Der Gerichtshof stellt vorerst fest, dafy die beklagte Firma das Recht
habe, dic Einzelteile herzustellen, da diesbeziiglich kein Patentschutz
bestcht. Dieses Recht ist aber ohne materielle Bedeutung, wenn die
Herstellerin der Einzeltcile nicht gleichzeitig die Méglichkeit besitzt, in
threr Propaganda auf deren Verwendungsmoglichkeiten hinzuwcisen.
Deshalb ist es notig, ihr die Verwendung fremder Marken zu gestatten,
da nur auf diesc Weise die Apparate umschrieben werden kénnen, [ir
welche die Einzelteile bestimmt sind. Der Hinweis auf fremde Marken in
einem Katalog ist aber nach Ansicht des Gerichts nur dann zu gestatten,
wenn gleichzcitig dafiir gesorgt wird, daf3 jede Gefahr einer Verwechslung
mit dem Originalteil ausgeschlossen ist. Dieser Pflicht ist die Bcklagte
nachgckommen, indem ihr Katalog u.a. folgenden Text enthiclt:

«Toutes les piéces présentées ci-contre sont des piéces adaptables, les
numéros d’origine et la désignation des constructeurs ne sont indiqués
qu’a titre documentaire ct ne sauralent autoriser une confusion quecl-
conque.»

Osterreich

Der Inhaber einer in Osterreich geschiitzten Marke kann den Vertrieb won
Waren, die im Ausland erlaubterweise mit derselben Marke versehen wurden, in
Osterreich gerichilich verbieten lassen.

Entscheid des Oberlandesgerichits Wien vom 29. Juli 1955 betrefTend
die Marke «Nescafé» (private Mitteilung).

Das Obecrlandesgericht Wien hatte als Rekursinstanz die Frage zu
prifen, ob der Markeneigentiimer sein AusschlieBlichkeitsrecht auch
dann geltend machen kann, wenn dic Marke auf dem in Frage stehenden
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Produkt 1m Ausland rechtmafBig durch einc andere Firma angebracht
worden ist. Diese Frage wurde zugunsten der Markeninhaberin cnt-
schicden, wobei u.a. folgendes ausgefiihrt wurde:

«Die Registrierung der Marke, welche auch einen prima-facie-Beweis
dafiir schafft, daBl die Voraussetzungen fur die Registrierung gegeben
waren, verschaftt der klagenden Partei das alleinige Gebrauchsrecht der
Marke. Dies bercchtigt sie zur Abwchr jeglicher Verwendung dieser
Marken in Osterreich, die nicht mit ihrer ausdriicklichen Zustimmung
erfolgt. Das von ihr selbst zugegebene Verhalten macht daher den be-
haupteten Eingriff glaubhaft, was im Provisorialverfahren gentigt. Bei der
Beurtcilung eines Markeneingriffs sind alle Umstdnde in Erwigung zu
ziehen, die nach der Lage des Falles die Gefahrdung des Markenschutzes
in Erscheinung treten lassen. Da die Registricrung der Marke einen aus-
driicklichen Schutz dagegen gewihrt, daBl die gleiche Marke in Oster-
reich von einem anderen verwendet oder mit ihr versehene Waren in
Verkehr gesetzt, vertrieben oder feilgehalten werden, so macht es nichts
aus, wenn etwa in England mit Zustimmung der klagenden Partei die
gleiche Marke von ciner Firma verwendet wird. Denn mag auch diese
Zustimmung, aus welchen Motiven immer, gegeben worden sein, so folgt
daraus noch nicht die Berechtigung fiir die Beklagte, diese Waren in
Osterreich in Verkehr zu setzen und feilzuhalten. Der Schutz der im
Inlande registrierten Marke und das Recht auf deren alleinigen Ge-
brauch wiren sonst dadurch illusorisch. Die Abwehrméglichkeit in
Osterreich hingt nicht etwa davon ab, ob nach MaBgabe des auslandi-
schen Rechtes die von der Beklagten eingefithrten Waren die Marke
- rechtmiBig fithren. Mégen diese auch befugt die Wortmarke im Auslande
fithren, so sind sie mangels ausdriicklicher Zustimmung der Kldgerin fiir
den Bereich Osterreichs mit Riicksicht auf das der Kligerin zustehende
alleinige Gebrauchsrecht, als unbefugt bezeichnet anzusehen. Daran
dndert auch nichts, dal die Beklagte etwa keine Kenntnis von dem der
Klagerin zustehenden Schutze hatte oder der Meinung war, die Zu-
stimmung der Kligerin zur Fiihrung der Wortmarke «Nescafé» durch
die englische Firma berechtige die Beklagte zum Verkauf der von ihr
importierten Waren. Denn ein guter Glaube des Beklagten wire unbe-
achtlich.»
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Verneinung des Ausstattungsschutzes an nicht technisch bedingten Tetlen cines
Erzeugnisses.

Entscheid des Court of Appcals Sixth Circuit vom 26. April 1955
(105 USPQ 200).

Von amerikanischer Scite werden wir darauf hingewiesen, dafl das in
den Mitteilungen 1955 S. 78 (Heft 1) publizierte Urteil durch die
Appellationsinstanz aufgehoben und zur Abweisung der Klage wcgen
unlauterem Wettbewerb an den District Court zuriickgewiesen wurde.

Gestiitzt auf eine Reihe von Prijudizien, welche zum Teil schon von
der ersten Instanz erwihnt worden waren, stellt das Appellationsgericht
folgendes fest:

Nach Ablauf des Patentes der Appellantin wurde der urspriinglich
patenticrte Gegenstand gemeinfrei, so daB jedermann, und somit auch
die Appellantin, dieses Erzeugnis sklavisch nachahmen und verkaufen
durfte. Bei der Herstellung solcher Kopien hatte dic Appellantin einzig
dafiir besorgt zu sein, daf} keine Tauschung des Publikums in bezug auf
den Ursprung der Erzeugnisse stattfinde. Diesem Erfordernis hat die
Appellantin entsprochen, indem sie die von ihr hergestellten Klammern
mit ihrer Marke gekennzeichnet hat, weshalb cin Kiaufer, der die
normalerweise zu erwartende Sorgfalt (ordinary care) aufwandte, tiber
deren Hersteller nicht getduscht werden konnte. Die Klage wegen un-
lauterem Wettbewerb wurde deshalb abgewiesen.

(Mitgeteilt von der Rechtsabteilung der Firma J. R. Geigy AG., Basel)
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Buchbesprechungen

Spriingli, Hans Rudolf, Dr.: Der unlautere Weithewerb. Grundziige des
Wettbewerbsrechtes in rechtsvergleichender Darstellung unter besonderer
Beriicksichtigung der Regelungen von Frankreich, England, Deutschland
und der Schweiz. Zirich 1955, Polygraphischer Verlag AG. Ziircher
Disscrtation. 235 S., broschiert Fr. 15.60.

Die verdienstliche Arbeit aus dem Gcebiete der Rechtsvergleichung untersucht in
einem ersten Teil, der ungefahr dic Hilfte der Publikation umfaB3t, nach kurzen ein-
leitenden Bemerkungen die Grundlagen der Gesetzgebung und Gerichtspraxis tiber
den unlautercn Wettbewerb und scine Abgrenzung vom erlaubten Wettbewerb in
Frankrcich, England, Deutschland und in der Schweiz. Hicbel wird fiir jedes der ge-
nannten Linder auch dic geschichtliche Entwicklung des Rechtsschutzes gegen unlaute-
ren Wettbewerb kurz dargestellt. Der Verfasser bemiihit sich, hiebel jeweilen die
tragenden Ideen herauszukristallisicren, um so die Grundlagen fiir den zweiten Teil
der Arbeit zusammenzutragen, in welchem dicse nationalen Wettbewerbsordnungen
nach prinzipiellen Gesichtspunkten miteinander verglichen werden, und zwar im Hin-
blick auf das jeweilen geschiitzte Rechtsgut (Schutz privater Interessen der Gewerbe-
treibenden und Schutz des dffentlichen Interesses), auf dic Gesctzestechnik und recht-
liche Konstruktion, hinsichtlich der Anwendung auf dic Einzeltatbestinde (Behinde-
rungswcttbewerb und Tduschungswettbewerb) und auf die Art der Verwirklichung des
Rechtsschutzes.

Die Arbeit gibt cinen konzisen und guten Uberblick, indem sie mit den beriicksich-
tigten nationalen Wettbewerbsordnungen dic drei in Europa vertretenen Rechtskreise
der romanischen und germanischen Rechtsentwicklung und des Common law ihrer
Betrachtung und Vergleichung unterzicht. Es ergibt sich dabei, dal3 trotz verschiedener
Ausgangspunktc und voncinander abweichender Gesetzestechnik der cinzelnen Rechts-
kreise zufolge der Entwicklung des Liberalismus und der zunehmenden Verkehrs- und
Wirtschafisverflechtung Losungen sich entwickelt haben, die in ihren Auswirkungen
sehr dhnliche Ziige aufweisen und sogar in weiten Bercichen iibereinstimmen, wobei
diese Ubereinstimmungen zielbewuBt durch die Pariser Verbandsiibereinkunft und
durch das Madrider Herkunftsabkommen geférdert worden sind und durch deren fort-
gesetzten Ausbau weiter geférdert werden. Andererscits zeigt die Vergleichung aber
auch, daBl in neuerer Zeit — wic wir es ja auch aus unserer schweizerischen Gerichts-
praxis zum UWG ersehen — die Betonung des Schutzes 6ffentlicher Interessen zunchmen-
des Gewicht bekommt und damit diese ganze Rechtsmaterie verstirkt mit éffentlich-
rechtlichen Gesichtspunkten durchwirkt wird. Es wird vor allem zur vornehmen Auf-
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gabe der Rechtsprechung gchéren, hier im Interesse der personlichen Freiheit des
Hanrdelns auf ein verniinftiges Gleichgewicht zu tendieren, um unnétige und sachlich
nicht gerechtfertigte, polizeistaatahnliche Behinderungen des wirtschaftlichen Wett-
bewerbes zu vermeiden. 0. Irminger

Schulze, Erich: Urheberrecht in der Musik und die deutsche Urheberrechisgesell-
schaft. Zweite, erweiterte Auflage. Berlin 1956. Verlag Walter de Gruyter
& Co. VIII/464 S., Ganzleinen DM 19.80.

Das kiirzlich in zweiter Auflage erschienene Werk des Generaldirektors der GEMA
bezweckt, den Urheberrechtsgedanken der Offentlichkeit in einer kurzen und verstdnd-
lichen Weise niherzubringen und die Allgemeinheit mit dem ihr sonst nicht leicht
zuginglichen Gebict der musikalischen AulfTithrungsrechte vertraut zu machen. Es
handeclt sich also nicht um ein wissenschaftliches Buch, sondern um cin solchcs, das
sich um einen moglichst weiten Leserkreis bemiiht und das vor allem fiir die Praxis
geschricben ist. Dabei ist in Riicksicht auf den Autor und den von thm verfolgten Zweck
selbstverstandlich, daB3 der Inhalt stark auf die Verhiltnisse und Organisation der
deutschen Urheberrechts-Gesellschaft GEMA zugeschnitten ist.

In cinem crsten, geschichtlichen Teil wird Aufschluf3 tiber das Entstchen der deut-
schen Urheberrechts-Gesetzgebung erteilt, ebenso in kurzen Zugen das Wesentlichste
tber die Berner Ubcreinkunft, dic Ubereinkunft von Montevideo, das Copyright, den
Urheberschutz in der UdSSR, iiber die Convention Universelle und das Welturheber-
rechtsabkommen crteilt und die Entstchung von urheberrechtlichen Verwertungs-
goscllschaflen geschildert. Im zweiten Teil des Buches wird die Organisation der
GEMA und ihrer internationalen Bezichungen geschildert. Und im dritten Teil, der
als « ABC der Praxis» iiberschrieben ist, folgt auf nahezu 100 Seiten cin kleines Lexikon
von Stichworten mit Erldauterungen. Hier ist von «abgebrochene MusikaufTithrungen»
und «Aktivlegitimation» bis zu «Zwangslizenz» ein bunter BlumenstrauB3 aus dem
Gebicet des musikalischen Urheberrechtes zusammengestcllt, der beim Durchblittern
sich als recht amiisant und auch lehrrcich crweist. Zur Auflockerung und als weitere
Werbung flir dic Idee des Schutzes der schaflenden musikalischen Kiinstler sind dicsen
crsten drel Tetlen cine Anzahl Abbildungen eingeftigt.

Der vierte Teil, der nahezu zwei Drittel des Buchumfanges beansprucht, gibt als
«Anhang» alle fur dic Organisation und die Arbeit der GEMA wichtigen Satzungen,
Geschiftsordnungen, Vertrdge, Vertragsmuster und Formulare wieder. Dieser Tcil ist
damit vor allem fiir den Praktiker von Interesse, der darin in iibersichtlicher Weise
geordnet ein Material vorfindet, das zu erheblichen Teilen sonst schwer zugédnglich wire.

Ts wird kaum bestritten werden kénnen, daf3 es ein verdienstliches Unterfangen ist,
dem Gedanken des Urheberrechtsschutzes weiltere Verbreitung im Publikum zu sichern,
und es ist zu winschen, dalB das Buch zur Verwirklichung dieses Zieles recht weite
Verbreitung finde, da es auf so kurzweilige Art seinc Aufgabe erfiillt und dabel auch
noch dem Praktiker speziell durch seinen reichhaltigen Anhang wertvolles Material
zur Verfugung stellt. O. Irminger

Luigi Sordelli: La concorrenza sleale, Milano. Dott. A. Giuflré 1955,
S. 1V, 149. Lire 800.

Sordellis ncues Werk zeigt die Charakteristika sciner Arbeitsweisc: Eingehende
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Behandlung der dogmatischen und praktischen Probleme und den groBen Reichtum
der zitierten italienischen Literatur und Gerichtsentscheide. So ist das Werk allein
schon wegen dieser Eigenschaften lesens- und anschaffenswert. Wer das Bediirfnis hat,
die italienische Theorie des unlauteren Wettbewerbs und dic Praxis kennenzulernen,
sel es, um sich das notwendige Wissen iiber die Rechtslage in Italien zu verschaffen,
sel es, um unsere schweizerische Theorie zu erginzen und uni Material zu sammeln,
das noch ungeklirte oder wenig behandelte Probleme meistern hilft, wird an Sordellis
Arbeit ein tiberaus brauchbares Instrument finden.

Man hat den Eindruck, daB der praktische Teil, der sich mit den einzelnen Er-
scheinungsformen des unlauteren Wettbewerbs befa3t und der auBerordentlich klar
geschrieben ist, vielleicht noch besser gelang als der theoretische.

Sordelli legt zwar die einzelnen Theorien vor und kommt schliefllich zu einem
Ergebnis, das der Umschreibung des unlauteren Wettbewerbs in Art. 1 unseres UWG
sehr angenihert ist. Doch scheint die Diskussion, die zu dieser Uberzeugung fiihrt,
etwas abstrakt und nicht véllig durchgearbeitet. Im praktischen Teil hingegen sind die
einzelnen Fragen (so zum DBeispiel die Behandlung der sklavischen Nachahmung, der
Ersatzteile, der Lieferung der Waren, fiir die ein anderer die exklusive Vertretung hat
usw.) anschaulich und tatbestandsgemif3 behandelt. A. Troller
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A. Vorbemerkung

Meine Damen und Herren!

Die Européisierung des Patentrechts ist, wic die letzten Jahre erwiesen
haben, eine schwierige Aufgabe.

Einerseits mochte man den Anmelder von der Last, fir die gleiche Er-
findung in den verschiedencn Lindern Europas immer wicder die gleiche
Anmeldung vornchmen zu missen, so bald als méglich ganz oder jeden-
falls teilweise befreien. Andercrseits mufl die Europiisierung des Patent-
rechts so gestaltet werden, dall sic die Rechtslage durch ein Nebenein-
anderbestehenbleiben der nationalen Rechte und hinzukommenden
europdischen Rechts nicht unnétig kompliziert und daf3 sie auf historisch
gewachsene Einrichtungen der Liander Riicksicht nimmt.
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Unm diesen so verschiedenartigen Anforderungen zu geniigen, muf} eine
schr sachverstindige, sehr in Einzelheiten gehende, vorwirtsdrangende
und doch behutsame Arbeit geleistet werden.

An der Europiisierung des Patentrechts wird in einem Sachverstdndi-
gen-Komitee des Europarats fiir Patentfragen seit Anfang 1951 gearbeitet.
Auch die Industrie hat sich in einer Reihe von Liandern dieser Arbeit an-
genommen.

Es ist jetzt gerade ein Jahr her, daf ich in Stuttgart in der Generalver-
sammlung der Dcutschen Vereinigung fiir gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht iiber die bis dahin geleistete Arbeit berichtet habe? Es
frcut mich, auf Grund der Einladung des Vercins Schweizerischer Ma-
schinen-Industricller nun heute in der Schweiz iiber den Stand dieser
Arbeiten sprechen zu diirfen.

In dem vergangenen Jahr ist namlich die Arbeit cin gutes Stiick vor-
wirtsgckommen, was bisher nur wenigen bekannt ist. Es ist schr wichtig,
daB die Offentlichkeit auch iiber diesen Teil der Arbeiten unterrichtet
wird. Solche Unterrichtungen sind, wie sich schon gezeigt hat, dic Grund-
lage fiir weiterc Anregungen seitcns der Fachkreise, und derartige An-
regungen sind fiir den Fortgang der Europdisierungsarbeit von ausschlag-
gebender Bedeutung.

Ich werde im 1. Abschnitt meines Vortrags tiber die bisherige Arbeit an
der Europdisierung des Patentrechts sprechen und im 2. Abschnitt dar-
legen, wic ich mir die kiinftige Arbeit vorstelle.

B. Bisherige Arbeit (Stand: September 1956)

Das Sachverstandigen-Komitee des Europarats fiir Patentfragen trat
crstmalig im Januar 1951 in StraBburg zusammen.

1. Geschlossene Abkommen

Verhiltnismafig bald konnten zwei Abkommen geschlossen werden,
namlich

1. Europiische Ubereinkunft iiber Formerfordernisse bei Patentan-
meldungen vom 11. Dezember 19533, Bisher haben sichen Staaten die
Ubereinkunft ratifiziert. Sic ist damit in Kraft getreten.

2 «Die curopiische Idce im Patentrecht»; Veroffentlichung in GRUR Auslands-
und Internationaler Tcil 1955, S. 473 und Prop. ind. 1955, S. 174.

3 Abdruck in deutscher Sprache bei Reimer, Européisierung des Patentrechts (Carl
Heymanns Verlag 1955), S. 121; in franzésischer und englischer Sprache: Prop. ind.
1954, S. 21.
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2. Europiische Ubereinkunft iiber die Internationale Patentklassifika-
tion der Patente vom 19. Dezember 1954. Die Ubereinkunft? stellt den
ersten Teil einer Vereinheitlichung der verschiedenen Patentklassifika-
tionen der Lander dar. Sie enthilt eine Einteilung in acht Sektionen. Die
nun fortzusetzende Arbeit betrifft die Gruppen und Untergruppen. Diese
noch zu leistende Feinunterteilung wird nach bisherigen Schitzungen
eine Einteilung in etwa 25000 Einheiten geben.

11 Vorbereitung zur weiteren Europdisierung
des Patentrechts

Wihrend das Formalititen-Abkommen (oben 1 1) ohne Miihe zu-
stande kam und wihrend die Patentklassifikation (oben I 2), so unend-
lich miihevoll sie ist, ziemlich schnell Gestalt gewann, befinden sich
die weiteren Europdisierungspldne noch immer im Stadium der Vor-
bereitung.

Man spricht hier von einem Endziel und von Zwischenlésungen, die
von dem heutigen Stand in Etappen auf das Endziel hinfithren sollen?®.

1. Das Endziel ist:

a) die Européisierung aller materiellrechtlichen und verfahrensrecht-
lichen Vorschriften des Patentrechts;

b) die Schaffung eines Europdischen Patentamts, das die europdischen
Patente erteilt. Neben ihm bleiben wihrend einer Ubergangszeit die
nationalen Patentdmter bestehen; allméhlich tritt das Europdische Pa-
tentamt ganz an ihre Stelle;

c) die Schaffung eines Europiischen Gerichtshofs, der entweder als
Revisionsinstanz tiber allen Gerichten steht oder sogar unmittelbar, d.h.
ohne Vorschaltung nationaler Instanzen, titig istS.

Diese kurze Skizzierung des Endziels zeigt die GroBe der zu bewilti-
genden Aufgabe: Vereinheitlichung des gesamten Patentrechts; Aufbau
einer sehr groB3en Patentbehorde mit allen dazugehérigen MaBnahmen
personeller, finanzieller und organisatorischer Art; Einrichtungen eines

4 Abdruck in deutscher Sprache bel Reimer, a.a.O., S. 133; dreisprachig in Blatt
fiir Patent-, Muster- und Zcichenwesen 1956, S. 162.

5 Vgl. dazu Reimer, a.a.0O., 8. 79 {I. und S. 93 f..

6 Vgl. dazu auch Winter, Uber die Europiisierung des Patentrechts, Schw. Mitt.
1955, S. 97 (99).
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Europiischen Gerichtshofs mit allen sich daraus ergebenden Problemen
volkerrechtlicher, staatsrechtlicher und prozessualer Natur.

Jede einzelne der unter a-c genannten Aufgaben, erst recht aber ihre
Gesamtheit, hat ecinen so riesigen Umfang, dal3 die Lésung Jahrzehnte
beanspruchen wird.

2. Qwischenlisungen

Es herrscht innerhalb und auch weitgehend aullerhalb des Europarats
Einigkeit dartiber, daf3 die Europdisierung des Patentrechts cinen solchen
jahrzehntelangen Aufschub nicht vertrigt und daf3 Zwischenlésungen ge-
funden werden miissen. Die Zwischenlosungen betreffen sowohl das ma-
tericlle Patentrecht als auch das Verfahrensrecht. Es sind bereits einige
solche Zwischenlésungen vorgeschlagen worden. Sie haben aber, wie wir
schen werden, keinen oder nur geringen Anklang gefunden. Deshalb ist
weiter nach Zwischenlésungen so lange zu suchen, bis ein befriedigendes
Resultat erreicht ist.

Auch mein heutiger Vortrag mochte zu diesem Bestreben cinen Bei-
trag leisten.

Betrachten wir nun zunichst, welche MaBnahmen zur Erforschung
des matericllen Patentrechts bisher ergriffen wurden (unten III), und so-
dann, welche Pline zur Europiisierung des Patenterteilungsverfahrens
vorliegen (unten 1V).

1. Mafnakmen des Sachverstindigen-Komitees des Europarats
fiir Patentfragen zur Erforschung des materiellen Patentrechts

Das Sachverstindigen-Komitee legt entscheidenden Wert darauf, das
matericlle Patentrecht in den Landern des Europarats und in den Beob-
achtungslindern, zu denen auch die Schweiz gchort, genau kenncnzu-
lernen. Denn eine solche genaue Kenntnis ist die erste Voraussetzung
einer Europiisicrung dicses Rechtsgebietes.

1. Fragebogen des Prisidialbiiros des Komitees ( Januar 1953) —
Auswertung der Antworten durch Gajac

Das Priasidialbiiro des Komitees (Exzellenz Pennetta, Italien, als Vor-
sitzender, die Leiter des Britischen, Deutschen, Franzosischen und Hol-
landischen Patentamts als Beisitzer) hat im Januar 1953 einen Fragebogen
an die Sachverstdndigen der Linder gesandt?, der simtliche Fragen des
materiellen Patentrechts enthalt.

7 Abdruck des Fragebogens bei Reimer, a.a.O., S. 171/72.
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Die Antworten der Sachverstindigen hat Gajac (Frankreich)® in ciner
sehr eingehenden «Vergleichenden Darstellung» vom November 1953°
ausgewertet. Die Auswertung hat nicht nur dem Europarat fiir seine seit-
dem angestellten weiteren Uberlegungen wertvolle Dienste geleistet. Sie
ist auch fir jeden, der den Rechtsstand in den betreffenden Lindern
kennenzulernen wiinscht, von grof8em Interesse.

2. Beschlufp des Komutees (Okiober 1955), betreflend Gewerblicher Charakter der
Erfindung, Neuheit, Forischritt und Erfindungshihe, Alteres Patent oder Palentge-
such, Bedeutung ( Tragweite) der Beschretbung und der Patentanspriiche — Bis-
her Stellungnahme von funf Sachverstindigen

Das Sachverstindigen-Komitee in seiner Gesamtheit hat aus den
Themen des in Ziff. 1 genannten Fragebogens einige besonders wichtige
herausgegriffen und hat in der Straffburger Sitzung vom Oktober 1955
folgenden Beschluf3 gefal3t 10:

«Das Komitee ist der Ansicht, daf3 dic Vereinheitlichung gewisser Punkte des
materiellen Patentrechts cine der Voraussetzungen fir die Schaffung cines euro-
péischen Patents ist, gleichgiiltig, ob das Patent von einem europiischen Patentamt
oder cinem nationalen Amt erteilt wird. Als ein erster Schritt muB3 diese Verein-
heitlichung mindestens umfassen:

1. dic allgemeinen Bedingungen der Patentfihigkeit (industrieller Charakter; Neu-
heit; technischer Fortschritt; Erfindungshdhe; EinfluB &lterer Patente oder
Patentanmeldungen auf die Patentfghigkeit). Sieche A I-V der vergleichenden
Darstellung Gajac;

2. die Bedcutung (Tragwecite) der Beschreibung und der Patentanspriiche. Siehe
D T und IT der vergleichenden Darstellung Gajac.

Das Sachverstandigen-Komitee beauftragt das Priasidialbiiro, auf der néchsten
Tagung des Komitees Vorschlidge fiir die Vereinhcitlichung der oben genannten
Punkte vorzulegen.»

Die Berichterstattung zu den oben unter 1. und 2. genannten Themen wurde von
folgenden Herren iibernommen:

) Hermans (Belgien): «Industrieller Charakter»;

) von Zweigbergk (Schweden): «Neuheit»;

) Reimer (Deutschland): « Technischer Fortschritt und Erfindungshohe»;

) Finniss (Frankreich): «Einflu3 &lterer Patente und Patentanmcldungen auf die

Patentfzhigkeit»;

(5) Bolla (Schweiz): «Bedcutung (Tragweite) der Beschreibung und der Patent-
anspriiche».

8 Gajac ist Mitarbeiter von Finniss, der der Generalberichterstatter des Sachver-
standigen-Komitces und Direktor des Franzosischen Patentamts ist.
? Abdruck bei Reimer, a.a.O., S. 173-225.

10 Vgl. bereits den Abdruck in GRUR Auslands- und Internationaler Teil 1955,
S. 473 (498).
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Bevor nun jeder der funf Berichterstatter den ithm tibertragenen Bericht
abgibt, werden die Sachverstindigen der Mitgliedstaaten des Europarats
und der Beobachterstaaten zu samtlichen fiinf Punkten Stellung nehmen.
Das ist bisher von Deutschland zu den Punkten 1-4, von Grof3britannien,
Ttalien, der Schweiz® und Skandinavien zu allen fiinf Punkten ge-
schehen.

Die Stcllungnahmen zcigen, daB bei Ubereinstimmung in vielen Fra-
gen des materiellen Patentrechts doch auch mancherlei Unterschiede be-
stchen. Sie zeigen, dafl teilweise die Bereitwilligkeit, den eigenen Rechts-
zustand zugunsten ciner Europiisierung abzuidndern, sehr gering ist. Wir
werden bei Erorterung der kiinftigen Arbeit (unten G III 1-4) schen, wie
hier weiterzukommen ist.

1V. Qwischenlisungen
zur Europdisierung des Palenterteilungsverfahrens

Pline, die Zwischenlosungen darstellen, sind aufgestellt worden von
Longchambon??, de Haan®®, Was!4, Reimer?®.

Die Pldnes, auf deren Studium ich die Interessenten verweisen darf,
sollen im Rahmen dieses Vortrags nicht in allen Einzclheiten, sondern
nur in ihren Grundziigen dargestellt werden. Sie lassen sich wie folgt ein-
ander gegeniiberstellen.

1. Priifung der europdischen Patentanmeldung
durch ein Europdisches Patentamt

Fiir die heutige Darstellung kénnen diejenigen Pline auBer Betracht
bleiben, die im Erteilungsverfahren die Mitwirkung cines Europdischen
Patentamts oder Patentrats vorsehen'?. Bei diesen Plinen miiflten sich,
wie Winter!® zutreffend bemerkt, «die Linder durch Konvention einigen
auf den Aufbau der internationalen Behorde, das materielle und prozes-
suale Recht fir ihre Arbeit und die Wirkung ihrer Arbeitsergebnisse in

11 Der Schweizer Bericht ist von Morf crstattct und in den Schw. Mitt. 1956,
S. 36 fI. veroflentlicht.

12 Abdruck bei Reimer, a.a.O., S. 227.

13 Abdruck bei Reimer, a.a.O., S. 239.

11 Abdruck bei Reimer, a.a.O., S. 251.

15 Abdruck bei Reimer, a.a.O., S. 259 (Plan Nr. 1) und S. 279 (Plan Nr. 2).

18 Vgl. auch die gedringte Wiedergabe ihres Inhalts bel Winter, Schw. Mitt. 1953,
S. 97 (100-102).

17 Longchambon und de Haan.

18 Winter, a.a.0., S. 102.
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den Vertragsstaaten». Wenn so viel Einigungsarbeitnotwendig wird, dann
ist es besser, nicht eine Zwischenlosung zu treffen, sondern gleich die Ver-
wirklichung des oben (1I 1) wiedergegebenen Endziels anzustreben. Dafl
dazu lange Jahre gebraucht werden, ist bereits gesagt worden.

2. Priifung der europdischen Patentanmeldung durch ein vom Anmelder
auszuwdhlendes nationales Priifungsamt

Andere Vorschlige gehen dahin, ein naticnales Pritfungsamt tétig sein
zu lassen und das Ergebnis dieser Tdtigkceit auf alle der Patentkonvention
angehorenden Linder zu erstrecken. Ein Teil dieser Vorschlige will
hierzu eine teilweise Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts cin-
fithren, ein anderer Teil will ohne Anderung des materiellen Patentrechts
auskommen.

a) Die teilweise Vereinheitlichung des matericllen Patentrechts wird
in meinem Vorschlag Nr. [ vorgesehen'?, den ich dem Sachverstidndigen-
Komitee des Europarats im Frithjahr 1953 unterbreitet habe. Es sollen
vereinheitlicht werden®: Begriff des Europapatents; Erfinder- und Er-
findervermutung im Patenterteilungsverfahren ; Gleichstellung von Staats-
angehorigen der Konventionsldnder mit Staatsangehorigen anderer Lin-
der innerhalb und auflerhalb Europas; Technik, Neuheit, crfinderische
Leistung; Alteres Europapatent oder dlterc europidische Patentanmel-
dung; Widerrechtliche Entnahme. Weitere Bestimmungen betreffen das
Erteilungsverfahren; Dauer und Schutzwirkung des Europapatents; Er-
loschen des Europapatens, Vernichtung oder Erklirung der Ungiiltig-
keit, Zwangslizenzen, Schutzentzichung, Verzicht. SchlicBlich werden
Vorschlige fir den Fall der Verletzung des Europapatents und fiir die
Vollstreckung von Urteilen des Européischen Gerichtshofs gemacht.

b) Als dic Arbeiten im Europarat ergaben, wie lange Zeit voraussicht-
lich eine auch nur teilweise Vereinheitlichung des materiellen Patent-
rechts in Anspruch nehmen wird, habe ich im Oktober 1954 dem Prisi-
dialbiiro des Komitees einen zweiten Vorschlag? vorgelegt. Bei Ver-
wirklichung dieses Vorschlags sollen kcine Anderungen des materiellen
Patentrechts der Linder stattfinden. Nach diesem Vorschlag?? wird nach
Wahl des Erfinders die Anmeldung bei einem der Priifungsamter cinge-
reicht. H&lt der Prifer die Erfindung fir patentfdhig, so beschlie3t er die

19 Siehe oben Fufinote 15.

20 Siehe auch dazu Winter, a.a.O., S. 101.
2 Siche FuBnote 15.

22 Vgl. auch dazu Winter, a.a.O.
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Bekanntmachung der Anmeldung. Die Patentdmter der anderen Linder
sind an diesc Bekanntmachung gebunden und diirfen, falls nicht Ein-
spruch eingelegt wird, keine Priifung der Neuheit und Erfindungshohe
vornehmen. Die Veroffentlichung des Prifers, der mit der Anmeldung be-
fafit ist, stellt die Grundlage des weiteren Verfahirens dar. Der Anmelder
teilt dem Prifer mit, in welchen Lindern die Erfindung geschiitzt sein
soll. Den Amtern dieser Linder werden beglaubigte Abschriften der
Aktenvorgidnge einschlieflich des Bekanntmachungsbeschlusses itbersandt.
Das weitere Verfahren richtet sich nach den verschiedenen nationalen
Rechten.

Ubereinstimmend mit meinem Vorschlag Nr. 2, wenn auch mit ge-
wissen zusdtzlichen Regelungen, lautet der Vorschlag Was (Holland) 2.

3. Kritik an den Plinen zu I und 2

Weder innerhalb noch auBlerhalb des Europarats hat einer der unter
ZiT. 1 und 2 erwihnten Pliane einstimmige Billigung gefunden. Im Ge-
genteil Uberwiegen die ablehnenden Stimmen gegeniiber jedem der
Pline mechr oder weniger. Auf Einzelheiten kommt es fiir die Arbeit im
Rahmen des heutigen Vortrags nicht an.

Winter2? stellt in seinen «Kritischen Uberlegungen zu den Europii-
sierungspldanen» folgende Fragen:

Welche Lage schaffen die Pline fiir den Erfinder? (A)
Welche Vor- und Nachteile ergeben sich fiir die Vertragsstaaten? (B)

Inwieweit filhren die Pline an das Fernziel, europdisches Patentrecht,
heran? (Q)

Zu A meint Winter zunichst, der Erfinder oder dessen verantwortungs-
bewuBtcr Anwalt werde sich nicht entschlicBen konnen, die Entscheidung
tiber das Schicksal des gesamten europiischen Patentschutzes einem ecin-
zigen Amt anzuvertrauen, solange der Erfinder die Moglichkeit habe —
und dies bestehe bei allen Pldanen -, durch unabhingige nationale An-
meldungen gemilB dem bisherigen Recht in manchen Léandern ein Pa-
tent zu erwerben, auch wenn es im einen oder anderen Lande versagt
werde. Dieses Argument ist nicht recht tiberzeugend. Denn da es im Be-
lieben des Anmelders steht, welche Form der Anmeldung er wililen will,
konnte sich ja nichts Schlimmeres ereignen, als daf3 von einer neuen euro-
paischen Einrichtung nur selten Gebrauch gemacht wird. Es ist aber

2 Siehe auch dazu Winter, a.a. O.

21 a2.2.0., S. 103-107.
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kaum zu erwarten, daf§ eine derartige Einrichtung so wenig Anklang
finden sollte, wie dies Winter befiirchtet.

Sein weiterer Einwand geht dahin, es konnten Rechtsverhéltnisse ge-
schaffen werden, die in vielen Fillen fur den Laien uniibersehbar, ja mit-
unter auch fir den Fachmann kaum entwirrbar wéren. Auch dieser Ein-
wand erscheint mir zu pessimistisch. Was sollte z. B. so unentwirrbar sein,
wenn der Bekanntmachungsbeschlull eines nationalen Prifungsamts fir
die anderen Amtcr bindend wire, alles weitere aber der Rechtslage in
jedem einzelnen Land tiberlassen bleibt?

Zu B, also vom Intercsse der Vertragsstaaten her gesehen, bemerkt
Winter, es briachten die Zwischenlésungen einen Einbruch in die staatliche
Souveridnitit mit sich, der einschneidender sei als selbst eine volle Euro-
péisicrung. Es solle jeder Vertragsstaat namlich die Entscheidungen eines
anderen Staates unbesehen in seine Rechtssphire iibernehmen, obwohl er
keinen Einflufl aufdie handelnde Behérde bzw. deren Urteilsbildung habe.

Zu diesem Einwand ist zu bemerken:

Wenn z.B. lediglich die Feststellungen eincs Bekanntmachungsbe-
schlusscs tiber Neuheit und Erfindungshéhe einer Anmeldung bindend
fiir die anderen Patentimter sein sollen 23, so wird man den «Souverini-
tdatseinbruch » nicht so schwer zu nehmen brauchen, wie es Winter tut. In
gewissem, nach meiner Auffassung nicht gewichtigem Umfang ist dieser
Souverdnititscinbruch allerdings tatsachlich vorhanden. Wenn sich also
die Lander, wic Winter vielleicht nicht zu Unrecht beflirchtet, «gegen
die Preisgabe auch nur kleiner Teile der staatlichen Souverdnitidt»
wehren sollten, so wére auch der bescheidenste der oben angcfihrten
Plane nicht zu verwirklichen.

Zu C, also zur Frage der Heranfithrung an das Endziel, meint Winter,
daf} diec Zwischenlgsungen die Erreichung dieses Zieles nicht crleichtern,
sondern sogar erschweren. Habe sich ndmlich irgendein «wenig be-
friedigendes Zwischenrecht einigermaflen eingespielt», so solle dieser
«neue Zustand so bald wie méglich wieder einem neuen weichen ». Das
sei rechtspolitisch unannehmbar.

Dieses Argument halte ich nicht fiir iiberzeugend. Natiirlich muf3 das
«Zwischenrecht» moglichst befriedigend sein. Ganz ohne Zwischen-
I6sungen auszukommen, ist aber bisher den meisten Beurteilern der Pro-
bleme unméglich erschienen, weil, wie schon mehrfach erwihnt, die Ver-
wirklichung des Endziels in cinem Arbeitsgang voraussichtlich erst nach
langen Jahren erreichbar sein wird.

2% So mein Plan Nr. 2, siche oben IV 2 b,
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Wie man aber zu all diesen Fragen stehen mag, es bleibt die Tatsache,
daB dic bisherigen Pline mit Skepsis aufgenommen worden sind und,
selbst in bescheidenster Form, wenig Aussicht auf Aufnahme zu haben
scheinen. Es ist deshalb zu iiberlegen: Soll man sich, wie es bisher das
Sachverstiandigen-Komitee des Europarats getan hat?%, mit der Vorbe-
reitung einer Vereinheitlichung des materiellen Patenrechts begniigen?
Oder 148t sich nicht doch ein Weg finden, auf dem ein Anfang mit der
Vereinfachung des Patenterteilungsverfahrens gemacht wird?

Ein solchcr Weg diirfte in dem nunmehr zu erérternden Lampert-Plan
bereits gefunden sein.

4. Lampert-Plan

a) Vorlage dcs Plancs im Comité Privé (November 1955)

Patentanwalt Dr. Lampert, Leiter der Patentabteilung der Firma
Robert Bosch GmbH, Stuttgart, hat seinen «Vorschlag fiir einen abzu-
schlieBenden Staatsvertrag» dem sogenannten Comité Privé Ende 1955
unterbreitet 27, Der Vorschlag ist im Rahmen eines Aufsatzes seines Ver-
fassers tiber dic «Europiisierung des Patentanmeldeverfahrens» im Mai
1956 verdffentlicht worden 28,

b) Billigung des Planes durch deutsche Fachkreisce

In einer in Dortmund im Januar 1956 abgehaltenen Sitzung des Pa-
tentrechtsausschussesder Deutschen Vercinigung fiir gewerblichen Rechts-
schutz und Urheberrecht wurde der Lampert-Plan einstimmig gebilligt.
Ebenso fand der Plan bel eincm Vortrag seines Verfassers vor der Siid-
westdeutschen Gruppe der genannten Vereinigung im April 1956 die Zu-
stimmung aller Versammlungsteilnehmer.

¢) Inhalt des Plancs

Der zwischen den beteiligten Staaten abzuschlieBende Staatsvertrag
konnte nach Lamperts Vorschlag ctwa folgendc Fassung haben:

1. Die vertragschlieBenden Linder sind damit einverstanden, dal Patentanmeldungen,
die zu Patenten in ihren Lindern fithren sollen, zu einer gemeinsamen Anmeldung

26 Vgl. die oben unter I1T 2 erwidhntcn Beschliisse.

27 Vgl. GRUR Auslands- und Internationaler Teil 1956, S. 196 FuBnote 7. Das
Komitee ist dort noch als Was-Komitee bezeichnet. Es hat inzwischen dic Bezeichnung
Comité Privé erhalten. Das Komitee besteht aus drei britischen und je zwei deutschen,
franzosischen, holldndischen, schweizerischen Sachverstindigen, einem schwedischen
Sachverstindigen und soll, soweit mir bekannt ist, durch Sachverstindige anderer
Lander erweitert werden.

28 GRUR, a.a.0O., S. 195 ff.
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(europiaischen Anmeldung) vereinigt bei dem Patentamt eines der folgenden Liander
eingereicht werden:...

. a) Die europiische Anmeldung ist nach den Anmeldebestimmungen des Landes, bei

dem sie eingereicht wird (vorauspriifendes Land), anzumelden. Dabei sind zusitz-
lich zu den normalen Anmeldungsunterlagen die Beschreibung, Anspriiche und
Zeichnungen in englischer, franzésischer oder deutscher Sprache in soviel Ausferti-
gungen vorzulegen, als auller dem vorauspriifenden Land andere Linder diesem
Vertrag beigetreten sind.

b) Das vorauspriifende Land soll das Recht haben, auer der nach seinen nationaten
Bestimmungen vorgesehenen Anmeldegebiihr eine zusatzliche Gebiihr zu fordern,
die jedoch das ...fache der nationalen Anmeldegebiihr nicht {iberschreiten darf.

. Schwebt in dem vorausprifenden Land bercits eine nationale Anmeldung, deren

Prioritiat fir die europdische Anmeldung auf Grund der Pariser Verbandsiiberein-
kunft in Anspruch genommen wird, so gentigt fur die Ingangsetzung der euro-
péischen Anmeldung bei dem Patentamt des vorauspriifenden Landes ein Antrag,
dem lediglich die unter 2 a) genannten zusitzlichen Anmeldungsunterlagen und die
unter 2 b) genanntc zusitzlichc Anmeldegebiihr beizufiigen sind. Der Zeitpunkt
des Eingangs des Antrags gilt in diescm Fall als Einreichungstag der europiischen
Anmeldung, dic von dem vorauspriiffenden Land zusammen mit der genannten
nationalen Anmeldung weiterbehandelt wird. Die curopiische Anmeldung gilt je-
doch in diesem Fall fiir das vorauspriifende Land nicht als schutzbegriindend.

. Das Patentamt dcs vorauspriifenden Landes tibersendct jedem Patentamt der ande-

ren Mitgliedstaaten dieses Vertrages sobald wie méglich je eine Ausfertigung der
unter 2 a) genannten zusitzlichen Anmeldungsunterlagen unter Angabe des Namens
des Anmelders, des Anmeldetags und der c¢twa in Anspruch genommenen Prioritit.

. Das Patentamt des vorausprifenden Landes priift die europdische Anmeldung nach

den Bestimmungen seines nationalen Patcntgesetzes. Dic Patentdmter der anderen
Mitgliedstaaten haben das Recht, jederzeit tiber das Patentamt des vorauspriifendcn
Landes vom Anmelder Kopien der ergangenen Priifungsbescheide und der cinge-
reichten Erwiderungen anzufordern.

. Jeder Inhaber einer curopiischcn Anmeldung ist berechtigt, sobald wihrend des

bel dem Patentamt des vorauspriifenden Landes ablaufcnden Prifungsverfahrens
Anderungen der Beschreibung, Anspriiche oder Zeichnungen der Anmeldung not-
wendig werden, aus der Anmeldung einzelne oder mehrere nationale Anmeldungen
fir die anderen Lander mit der der curopiischen Anmeldung zukommenden Priori-
tdt und den Unterlagen, wie sie dcr europiischen Anmeldung vor Durchfiithrung der
Anderung zugrunde lagen, abzuspalten. Das gleiche gilt fiir den Fall, daB das Patent-
amt des vorausprifecnden Landes die curopiische Anmeldung zurtickweist. Eine
solche Abspaltung muB inncrhalb von ... Monaten, nachdem die Anderungen vor-
genommen oder der Zuriickweisungsbeschluf3 zugestellt wurde, bei dem Patentamt
des vorauspriifenden Landes beantragt werden. Das vorauspriifende Land scndet
einen solchcn Abspaltungsantrag an das Patentamt des in dem Antrag genannten
Landes, und die abgespaltene Anmeldung wird dann dort nach dem dort herrschen-
den nationalen Patentrecht weiterbchandelt.

. Jedes Patentamt derjenigen Mitgliedstaaten, die ecine bestimmte européische An-

meldung nicht vorauspriifen, hat das Recht, nach Ablauf von ... Jahr(en) nach dem
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Anmeldetag dieser europiischen Anmeldung die Abspaltung der fir ihr Land
geltenden nationalen Anmeldung aus der curopiischen Anmeldung zu verlangen.

8. Nach ErlaBl des Bekanntmachungsbeschlusses des vorauspriifenden Landes fur die
europiische Anmeldung oder fir dic nach Zifl. 3 mit der curopéischen Anmeldung
gemeinsam behandelten nationalen Anmeldung spaltet sich die europiische An-
meldung, soweit nicht schon vorher Abspaltungen vorgenommen wurden, in dic
einzelnen nationalen Anmeldungen auf, fiir die dic curopiischc Anmeldung einen
Schutz begriindet hat. Dic abgespaltenen Anmeldungen werden von den Patent-
dmtern der Linder, fir dic sie abgespalten sind, nach deren Patentrecht weiter-
behandelt.

9. Vor einer Abspaltung hat der Anmelder das Recht, auf die Weiterbehandlung der
europiischen Anmeldung als Ganzes und nach der Abspaltung auf dic Weiter-
behandlung der abgespaltenen Anmeldungen in cinzelnen oder allen Lindern zu
verzichten.

Ein Vergleich des Lampert-Plancs mit den Plinen Was und Reimer
Nr. 229 ergibt:

Dic Planc Was und Reimer Nr. 2 sehen vor, das Verfahren bci cinem
vom Anmelder auszuwihlenden nationalen Prifungsamt bis zum Be-
kanntmachungsbeschluf3 durchzufithren und diesen Beschluf3 fir die
anderen Patentdmter in gewissem Umfang bindend sein zu lassen. Der
Lampert-Plan modifiziert diese Pldne in drei Richtungen, die man mit
drei Stichworten kennzeichnen kann:

(1) Abspaltungsrecht des Anmelders (Ziff. 6);

(2) Abspaltungsrecht der anderen Patentdmter (Ziff. 7);

(3) Nichtbindung der anderen Patentimter durch den Bekannt-
machungsbeschlufl des vorauspriifenden Patentamts (Ziff. 8).

Das Bezcichnende an dicsem Plan ist, daB er dem Anmelder durch das
Abspaltungsrechtvéllig freie Hand gibt ; dafl erden anderen Amtern durch
das Abspaltungsrecht eine starke Kontrolle des Verfahrens beim voraus-
prifenden Amt cinrdumt; dafl er in die Souverdnitit der Staaten weder
materiellrechtlich noch verfahrensrechtlich in irgendeiner Weisc ein-
greift. Nach Lamperts eigenen Worten ist der Vorteil der von thm vorge-
schlagenen Zwischenlésung, daB sie «wirklich ohne Anderung der ma-
teriellen Patcntrechte der einzclnen Lidnder eingefithrt werden kénnte
und daher kcinerlei Vereinheitlichung der europédischen Patentrechte
erfordert. Sie kénnte infolgedessen sofort in die Tat umgesetzt werden. »

Fast wire manversucht zu fragen, ob cinderartbescheiden formulierter
Vorschlag tiberhaupt praktische Bedeutung gewinnen wird, ob cr nicht
zu sehr alles beim alten 148t. Vielleicht wird dies dem einen oder anderen

29 Siche oben FuBlnote 14 und 15.
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Fachmann so erscheinen. Aber die groBe Bedecutung des Planes liegt
darin, daB er bei den soeben geschilderten Vorziigen ein sofort zu ver-
wirklichender Anfang ist, dem sich reibungslos weitere Schritte an-
schlieBen kénnen.

Deshalb méchte ich empfehlen, den Lampert-Plan, der wie crwihnt,
in den deutschen Fachkreisen einstimmige Billigung gefunden hat, auch
auflerhalb Deutschlands eingehend zu studicren.

5. Claessen-Plan (Maz 1956)

Unter der Uberschrift « Kann das europdische Erteilungsverfahren auf
bisher nicht auf Neuheit priifende Lidnder ausgedchnt werden?» hat
Patentanwalt Claessen, Stuttgart, einen Plan entwickelt3. Wegen der
Einzelheiten wird auf den Plan, der in Deutschland noch nicht ndher
diskutiert worden ist, verwiesen.

V. Qusammenarbeit der Priifungsimier

Zu dem bis jetzt (September 1956) crreichten Stand der Arbeit an der
Europiisierung des Patentrechts gehort schlieBlich die vor einem Jahr
beschlossene laufende Zusammenarbeit der in Europa befindlichen Prii-
fungsimter.

1. Auf der letzten Tagung des Sachverstindigen-Komitees des Europa-
rats (StraBburg Oktober 1955) wurde der Standpunkt vertrcten, daf} eine
stindige Zusammenarbeit der Leiter der Patentdmter niitzlich sei. Es
wurde zundchst an die Zusammenarbeit der Leiter der Priifungsdmter
(Dinemark, Deutschland, GroBbritannien, Holland, Norwegen, Oster-
reich und Schweden) gedacht. Diese Arbeit soll der Vercinfachung und
Beschleunigung des Patenterteilungsverfahrens dienen3t.

2. Die erste Zusammenkunft der Leiter dieser Priiffungsimter hat im
April 1956 in Den Haag stattgefunden und zu folgender, von dem Prisi-
denten des Britischen Patentamts formulierten EntschlicBung gefiihrt32:

This Meeting, taking notice that nearly all the European Patent Offices which
undertake a search for novelty have difficulty in disposing of the present very large
number of applications for patcnts becausc of the gencral shortage of technically-
trained staff, and the increasing volume of search material and complexity of in-
ventions,

30 GRUR, a.a.0., 1956, S. 341.
31 GRUR Auslands- und Internationaler Teil 1955, S. 498.
32 GRUR Inlandsteil 1956, S. 206.
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observing that when applications in respect of the same invention are lodged in
more than one of these Offices the search for novelty has to be made in each of them,
thus leading to a considerable repetition of work, and

being of the opinion that his repetition of work might be avoided to some extent
if the result of a search in one Office could be made available to other Offices in
which an application in respect of the same invention has been made.

1. Recommends that these Offices should examine with interested parties in their
countries whether powers,

a) to require an applicant for a patent to disclose the result of the search made in
or on behalf of any other Office, and/or

b) to enable Offices themselves to exchange search results
would be of advantage to the Offices and would be acceptable in their countries.
2. Requests the Government of the Netherlands to bring this resolution to the

notice of the Secretary-General of the Council of Europe with the explanation that
the measures proposed are of an exploratory nature.

C. Vorschlige fiir die kiinftige Arbeit

Fiir dic Arbeit der nichsten Zukunft sehe ich folgende Aufgaben: Aus-
bau der Klassifikationsiibereinkunft (unten I); teilweise Vereinheitlichung
des materiellen Patentrechts (unten IT); Vereinfachung der in den Lin-
dern nebeneinandcr hergehenden Erteilungsverfahren (unten ITI); stan-
diger Gedankenaustausch der Leiter der Patentdmter (unten IV).

1. Ausbau der Klassifikationsiibereinkunft

Es ist bereits oben (B I 2) gesagt worden, daf3 die im Dezember 1954
geschlossene Klassifikationstibereinkunft weiter auszubauen ist. Die Ar-
beiten sind im Gang.

1I. Teilweise Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts

1. Deutscher Vorschlag zur Vereinheitlichung von :
Gewerblicher Charakter der Erfindung, Neuheit, Fortschritt und Erfindungshihe,
Alteres Patent oder Patenigesuch

Wie schon crwihnt (B IIT 2), hat das Sachverstindigen-Komitee des
Europarats.in der StraBlburger Sitzung vom Oktober 1955 beschlossen,
die Vereinheitlichung des materiellen Patentrechts zunidchst in folgenden
finf Punkten anzustreben:
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a) Gewerblicher Charakter der Erfindung;

b) Neuheit;

c¢) Fortschritt und Erfindungshéhe;

d) Alteres Patent oder Patentgesuch;

e) Bedeutung (Tragweite) der Beschreibung und der Patentanspriiche.

Dic deutschen Sachverstandigen sollen gemill dem Strallburger Be-
schlull zu ¢, also zu Fortschritt und Erfindungshohe, einen Vorschlag fiir
aie curopaische Regelung machen.

Nun haben die nach dem Strallburger Beschluf in Deutschland ange-
stellten Uberlegungen ergeben, daB von den zu a-e genannten fiinf
Punkten die Punkte a~d sehr eng zusammengehoren. Man kann deshalb
schwer einen Vorschlag zu einem dieser vier Punkte machen, ohne gleich-
zeitig an die Regelung der anderen drei Punkte zu denken.

Wegen dieser engen Zusammengehorigkeit haben die deutschen Sach-
verstandigen einen Vorschlag zu den Punkten a—d formuliert. Ein Unter-
ausschuf} fiir Europdisicrungsfragen, der vom Patentrechtsausschuf3 der
Decutschen Vereinigung fiir gewerblichen Rechtsschutz und Urheber-
recht abgczweigt wurde, hat diese Formulierung gebilligt. Sie ist darauf-
hin dem Generalsekretariat des Europarats zugeleitet worden. Sie hat
folgenden Wortlaut:

§1
(1) Ein Europapatent wird fiir eine Erfindung erteilt, wenn ihr Gegenstand

a) gewerblich verwertbar (§ 2) und
b) neu (§ 3) ist und wenn

c) seine Auffindung nicht nahelag (§ 4).
(2) Eine patentfihige Erfindung licgt nicht vor, wenn es sich lediglich handelt um

a) wissenschaftliche Lehren und Theoricn,

b) Anweisungen an den menschlichen Geist, wie es zum Beispiel Buchfithrungs-
systeme und Spielregeln sind,

c) asthetische Formschopfungen und

d) die Auffindung von etwas bereits Vorhandenem (Entdeckung).

§2
(1) Der Gegcenstand einer Erfindung ist gcwerblich verwertbar,
a) wenn er in einem gewerblichen oder landwirtschaftlichen Betrieb hergestellt
oder verwendet werden kann oder

b) wenn er in sonstiger Weise gewerblichen oder landwirtschaftlichen Zwecken
zu dienen gecignet ist.
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(2) Die in Absatz (1) gebrauchten Wérter «gewerblich» und «landwirtschaftlich»
sollen in ihrer weitesten Bedeutung verstanden und nicht nur auf Gewerbe und
Landwirtschaft im eigentlichen Sinn bezogen werden, sondern ebenso auf die Ge-
winnung der Bodenschitze, die Bearbeitung des Bodens, die Beeinflussung des
Wachstums von Pflanzen und Tieren sowie die Benutzung von Naturerzeugnissen,
wie es zum Beispiel Blumen, Friichte, Getreide, Rohtabak, Mineralwasser, Wein,
Bier und Mehl sind.

§3

(1) Der Gegenstand einer Erfindung ist neu, wenn er nicht zum Stande der Technik
gehort.

(2) Den Stand der Technik bilden alle Offenbarungen, die vor dem Tage der Anmel-
dung der Erfindung zum Patent 6ffentlich erfolgt sind. Derartige Offenbarungen
kénnen sein:

a) Aufzcichnungen jeglicher Art von Wort und/oder Bild, wie es zum Beispiel
Druckschriften oder andere Vervielfaltigungen, mit der Hand angefertigte
Schriftstiicke oder Zeichnungen, Schallplatten, Tonbidnder, Photographien,
Photokopien und Filme sind,

b) miindliche Mitteilungen oder Vorfihrungen, wie es zum Beispiel Vortrige,
Rundfunksendungen, Vorfithrungen von Schallplatten, Tonbindern und Filmen
sowic Fernsehdarbietungen sind und

¢) jede Art von Benutzung.

(3) Eine Offenbarung bleibt auBler Betracht, wenn sie innerhalb von sechs Monaten vor
der Anmeldung erfolgt ist und auf der Erfindung des Anmelders oder seines Rechts-
vorgéingers beruht.

(4) Zum Stande der Technik gehoren auch Europapatentschriften, dic an oder nach
dem Tage der Anmeldung versffentlicht worden sind, wenn und soweit sic auf
Anmeldungsunterlagen beruhen, die vor dem Tage der Anmeldung cingereicht
worden sind.

§4

(1) Auch wenn der Gegenstand der Erfindung neu ist (§ 3), ist dafiir kein Europa-
patent zu erteilen, wenn seine Auffindung fir einen Fachmann mit durchschnitt-
lichem Koénnen auf dem technischen Gebiet, auf das sich der Gegenstand der Er-
findung bezieht (Durchschnittsfachmann), nahelag.

—
N
~—

Bei der Prifung der Frage, ob die Auffindung des Gegenstandes der Erfindung
nahelag, ist davon auszugehen, daB der Stand der Technik dem Durchschnitts-
fachmann bekannt war. Dabei sind mehrere Offenbarungen zu einem Gesamtbild
in dem Mafle zusammenzufassen, in dem das dem Kénnen des Durchschnitts-
fachmannes am Tage der Anmeldung entspricht.

Dic Begriindung zu diesem Vorschlag kann hier aus Raumgriinden
nicht mit abgedruckt werden. Der Vorschlag diirfte aber auch ohne Be-
grilndung verstandlich sein, insbesondere wenn die hier folgenden Aus-
fithrungen unter Ziff. 2 hinzugenommen werden.
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2. Vergleich des Vorschlags zu 1 mit den bisherigen Stellungnahmen
anderer Sachverstindiger

Die deutschen Sachverstindigen haben threm Vorschlag zu den Punk-
ten a—d diec konkrete, in Paragraphen gekleidete Fassung gegeben, weil
derartige Fassungen erfahrungsgemifl zur Diskussion gut geeignet sind.

Um den Vorschlag moglichst deutlich zu machen und zu zeigen, in
welcher Weise er als Diskussionsgrundlage dienen kann, soll er nun mit
den bisher vorliegenden Auflerungen anderer Sachverstindiger des Sach-
verstandigen-Komitees verglichen werden. Im Rahmen diescs Vortrags
kann der Vergleich nicht samtliche Einzelheiten der teilweise sehr aus-
fithrlichen Darstellungen der Sachverstindigen Grofibritanniens, Italiens,
der Schweiz und Skandinaviens erschépfen. Der Vergleich soll auch nichts
anderes sein als der Versuch einer Wegweisung fiir dic kiinftige Arbeit.

a) Gewerblicher Charakter der Erfindung

Hierfiir ist auf § 1 Abs. la, § 1 Abs. 2 und § 2 des oben unter Ziff. 1
wiedergegebenen deutschen Vorschlags zu verweisen.

In § 1 Abs. 2 werden zunichst einige Falle der Nichtpatentierbarkeit
aufgezdhlt. Diese Aufzéhlung hat nicht unmittelbarmit dem gewerblichen
Charakter der Erfindung zu tun, erscheint aber doch zweckmiBig. Ver-
gleicht man mit ihr die Aulerungen der Sachverstindigen der oben ge-
nannten Linder, so ergibt sich cine sehr weitgchende Ubereinstimmung.
Die britischen Sachverstindigen®? sprechen zu diesem von «a very large
measure of uniformity in the practice followed by the countries con-
cerned ». Das groBe MaB von Ubereinstimmung ergibt sich auch aus den
AuBerungen Italiens3, der Schweiz3 und Skandinaviens®. Man wird
also, was diese Fille anbelangt, ohne Schwierigkeit zu einem Einverstdnd-
nis der Mitglieder der kiinftigen europiischen Patentkonvention ge-
langen kdnncen. Sollte in dem einen oder anderen Punkte ein Land ab-
weichender Ansicht sein, so kénnte fiir dieses Land in die Konvention ¢in
entsprechender Vorbehalt aufgenommen werden.

In § 2 des deutschen Vorschlags ist sodann positiv gesagt, was unter
«gewerblich verwertbar», also unter dem gewerblichen Charakter der
Erfindung, zu verstehen ist.

33 Europarat: Observations of the United Kingdom Delegation tiber «Industrial
Character» vom 3. Mai 1956, S. 2.

34 Furoparat: Reply of the Ttalian Delegation vom 10. August 1956, S. 2.

3% Europarat: Report on existing Swiss regulations vom 4. Mai 1956, S. 1-3 =
Morf, Schw. Mitt. 1956, S. 37-39.

3 Europarat: Observations of the Scandinavian Experts vom 14. April 1956, S. 3.
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Abs. 1 des § 2 lehnt sich an eine Formulierung an, die in der «Ver-
gleichenden Darstellung» von Gajac vorkommt, wihrend der Abs. 2
dem dritten Absatz des Art. 1 der Pariser Verbandsiibereinkunft (Lon-
doner Fassung) nachgebildet ist. Der Ausdruck «Beeinflussung des Wachs-
tums von Pflanzen und Tieren», der im zweiten Absatz des § 2 vorkommt,
bezieht sich sowohl auf die Beeinflussung des Wachstums des Einzelwesens
als auch auf die der Art. Im letzteren Falle ist er also gleichbedeutend
mit «Zichtung».

Dem § 2 Abs. 2 des deutschen Vorschlags, also der Nachbildung
der PVU, werden die Sachverstindigen anderer Linder voraussicht-
lich zustimmen. Art. 1 Abs. 3 der PVU wird z. B. ausdriicklich in
der Stellungnahme Skandinaviens erwidhnt, dhnlich die italienische
AuBerung.

Jedoch wird sich im iibrigen zwischen den Lidndern voraussichtlich
nicht so leicht ein volles Einverstindnis tiber dasjenige, was unter dem
Gesichtspunkt der gewerblichen Verwertbarkeit patentiert werden kann,
erzielen lassen. Insbesondere wird dies, wie die AuBerungen der ver-
schiedenen Sachverstindigen zeigen, fir die Frage der Patentierung von
Pflanzenziichtungen und dergleichen gelten. Es wird sich empfchlen, die-
jenigen Merkmale der Patentfihigkeit festzulegen, beztiglich deren sich
die Sachverstindigen einig sind. Sodann wird in der Konvention aus-
driicklich festzulegen scin, in welchen Punkten die Lander nicht iiber-
einstimmen, was also im einen Land patentiert, im anderen Land nicht
patentiert wird.

b) Neuheit
aa) Die neuheitsschidlichen Tatbestinde

§ 3 Abs. 2 des deutschen Vorschlags folgt dem franzésischen Begriff der
sogenannten «absoluten Neuheit», also der Auffassung, dal ohne gegen-
standliche oder raumliche oder zeitliche Beschrinkung alle diejenigen
Tatbestdnde neuheitsschiadlich sind, die § 3 Abs. 2 aufzihlt. Die Tatbe-
stinde des § 2 des geltenden deutschen Patentgesetzes werden dadurch
erheblich ausgeweitet. Diesc Ausweitung erscheint den deutschen Sach-
verstindigen deshalb geboten, weil im Vergleich zu fritheren Jahrzehn-
ten die Arten der Vervielfiltigung und sonstige Mittel der Gedanken-
tibertragung viel zahlreicher geworden sind, weil die Linder durch die
Entwicklung der Verkehrsmittel einander sehr nahe geriickt sind und
weil die Beschridnkung auf 50 oder 100 zuriickliegende Jahre nicht mehr
zu rechtfertigen ist.
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In Frankreich wird dieser Vorschlag begriiBt werden. Die AuBerungen
anderer Sachverstdndiger lassen aber erkennen, daB3 mit einer Einigung
im Sinne des deutschen Vorschlags kaum zu rechnen sein wird.

So empfiehlt z. B. Ttalien??, sich auf «das Prinzip der relativen Neuheit
in bezug auf Raum und Zeit» zu einigen.

Die Rechtslage in GroBbritannien 148t eine Einigung auf den Begriff
der absoluten Neuheit noch weniger erwarten. Dies beruht, wie die
AuBerungen der britischen Sachverstindigen® zeigen, auf zweierlei:
einerseits auf der gesetzlichen Festlegung der neuheitsschadlichen Tat-
bestande, andererseits auf der ebenfalls gesetzlich festgelegten Art der Be-
urteilung dieser Tatbestinde.

In der Festlegung der Tatbestinde ist die britische Gesetzeslage vom
absoluten Neuheitsbegriff nicht besonders weit entfernt. Dies ergibt sich
aus den AuBerungen der britischen Sachverstindigen {iber die Neuheits-
schidlichkeit von druckschriftlich oder anderweitig vervielfaltigten Ver-
offentlichungen, ja sogar iiber dic Neuheitsschadlichkeit miindlicher
Offenbarungen. Von offenkundigen Vorbenutzungen sollen allerdings
nach britischer Auffassung nur die inlindischen neuheitsschédlich sein.

bb) Die Beurteilung der Neuheitsschddlichkeit

Wesentlich stirker weicht die britische Auffassung von den Auffas-
sungen anderer Linder in bezug auf die Beurteilung der neuheitsschid-
lichen Tatbestdnde ab. Es besteht in GroBbritannien eine deutliche Ab-
neigung dagegen, den Umfang der Priifung, «the scope of the searchmade
by a Patent Office», in einer den Prifer iibermaBig belastenden Weise
auszudehnen. Deswegen wird in Grof3britannien manches, was in ande-
ren Lindern durch den Priifer von vornherein zu beriicksichtigen ist, erst
im Einspruchsverfahren oder gar erst im Verfahren vor dem ordentlichen
Gericht berticksichtigt.

Wenn die Patentkonvention klar zum Ausdruck brichte, daB sich an
diesen verfahrensmiBigen Zustindigkeiten bei der Priifung bis zur Be-
kanntmachung der Anmeldung, im Einspruchsverfahren und im gericht-
lichen Verfahren nichts dndert, so wiirde damit voraussichtlich einer
Einigung tiber die Tatbestinde der Neuheitsschddlichkeit der Weg ge-
ebnet sein.

Aber auch beziglich der Tatbestiande selbst bliebe, wie dies schon bei
Erorterung des gewerblichen Charakters der Erfindung dargelegt wurde,

37 8. 3 der in FuBnote 34 erwihnten Stellungnahme.

38 Furoparat: Observations of the United Kingdom Delegation tber «Novelty»
vom 11. Juni 1956, S. 1-5.
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die Moglichkeit, Vorbehalte zugunsten des einen oder anderen Landes
zu machen. Die Rechtsvercinheitlichung in der groBen Linie, wenn auch
eingeschrinkt durch den einen oder anderen Vorbehalt, wire bereits

ein Gewinn.
cc) Neuheitsschonfrist

§ 3 Abs. 3 des deutschen Vorschlags entspricht der sogenannten Neu-
heitsschonfrist in § 2 Satz 2 des deutschen Patentgesetzes.

Nicht alle Lander haben eine solche Vorschrift. Diese Uneinheitlichkeit
der Rechtslage ist eine Gefahr fiir die Erfinder derjenigen Linder, in
dencen es die Neuheitsschonfrist gibt. Wissen ndmlich solche Erfinder
nicht, dafB es in manchen anderen Lindern die Neuheitsschonfrist nicht
gibt, so kénnen sie dort unangenehme Uberraschungen erleben. Auch die
britischen Sachverstindigen weisen auf diese Gefahr hin und sagen mit
Recht, daB3 man dic Regelung dieser Frage erncut iiberlegen solle, sei es,
dafB} die Neuheitsschonfrist iiberall eingefiihrt, sei es, daf3 sie in den Lén-
dern ihres Bestehens wieder beseitigt wird.

§ 3 Abs. 4 des deutschen Vorschlags wird unten unter d erdrtert

werden.
¢) Technischer Fortschritt und Erfindungshdhe

aa) Fortschritt

In den deutschen Vorschlag ist der technische Fortschritt als Voraus-
setzung der Patentfdhigkeit nicht ausdriicklich iibernommen worden. Die
deutschen Sachverstindigen sind der Meinung, daf3 das Vorliegen dieser
Voraussetzung so selbstverstandlich ist, da dies keiner besonderen Er-
wihnung bedarf.

Auch Sachverstindige anderer Linder stehen auf diesem Standpunkt;
vgl. z.B. die Schweiz3®. Nicht ganz einheitlich ist die Auffassung in den
skandinavischen Lindern?®.

GroBbritannien* und Italien*? betonen, dall das Patentamtsverfahren
mit dieser Frage nicht belastet werden diirfte, sondern daf3 die Entschei-
dung tber das Vorlicgen des technischen Fortschritts Sache des Ge-
richts sei.

3 5.5 der in FuBnote 35 erwihnten Stellungnahme = Morf, Schw. Mitt. 1956,
S. 41.

10 S. 6 der in FuBinote 36 erwihnten Stellungnahme.

4 Europarat: Observations of the United Kingdom Delegation iiber «Technical
Progress and Creative Effort», S. 1-3.

42 S. 4 der in FuBnote 34 erwahnten Stellungnahme.
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Auch hier ist also wieder, wie wir dies oben bei der Neuheit als Vor-
aussctzung der Patentfihigkeit gesehen haben, keine Meinungsverschie-
denheit iiber den Tatbestand, sondern nur eine Verschiedenheit der
Zustdandigkeitsregelung festzustellen. Die Patentkonvention kénnte auch
dieser Verschiedenheit Rechnung tragen.

bb) Erfindungshche

§ 4 des deutschen Vorschlags betrifft die Erfindungshohe. Es wird kein
Patent erteilt, wenn der Gegenstand der Erfindung zwar neu ist, wenn
aber seine Auffindung fiir einen Fachmann mit durchschnittlichem Kon-
nen auf dem in Betracht kommenden technischen Gebiet nahelag.

Daf die Erfindungshohe eine der Voraussetzungen der Patentfihigkeit
ist, entspricht auch der Auffassung der anderen Sachverstindigen. Dies
ergibt sich aus den AuBerungen GroBbritanniens, Italiens, der Schweiz
und Skandinaviens*3.

Die Sachverstindigen GroBbritanniens meinen, der Rechtsvereinheit-
lichung stelie entgegen, dal die Anforderungen an dic Erfindungshéhe in
den einzelnen Landern verschieden streng seien. Dem vermag ich nicht
zuzustimmen. Allerdings wird die Erfindungshdéhe, die sich ja nicht mit
irgendeinem MeBgeridt bestimmen 1dB8t, vielfach verschieden beurteilt.
Das ist aber nicht nur von Land zu Land der Fall, sondern oft auch inner-
halb des Prifungsstabes desselben Patentamts. Auch die Gerichte, die
sich z.B. in Deutschland bei Bemessung des Schutzumfangs des Patents
mit der Erfindungshéhe des vom Patentinhaber in Anspruch genomme-
nen allgemeinen Erfindungsgedankens befassen, haben tber die Er-
findungshoéhe Vorstellungen, die in keinem Fall mit Bestimmtheit voraus-
gesagt werden konnen. Fiir eine Patentkonvention geniigt es daher, das
Merkmal der Erfindungshohe als Voraussetzung der Patentfahigkeit auf-
zustellen. Die Beurteilung, ob Erfindungshéhe im einzelnen Fall gegeben
ist, kann den Lindern tiberlassen bleiben.

Das ernstere Bedenken der britischen Sachverstdandigen ist offensicht-
lich auch hier wieder — genau wie in den oben erérterten Fallen der Neu-
heit und des technischen Fortschritts —, daf3 der Priifer «at the examina-
tion stage» nicht mit der Beurteilung der Erfindungshéhe belastet werden
diirfe. GroBbritannien iiberlaBt die Behandlung dieser Frage entweder
dem Einspruchsverfahren vor dem Comptroller (Prasident des Britischen
Patentamts) oder dem Verletzungsstreit vor dem Gericht*4.

43 S. 3-7, bzw. S. 4, bzw. S. 5, bzw. S. 6 der schon mehrfach erwdhnten Stellung-
nahmen.
1 8. 5/6 der in FuBnote 41 erwihnten Stellungnahme.
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Auch dicser verschiedenen Kompetenzregelung kann die kinftige
Patentkonvention Rechnung tragen.

d) Altcres Patent oder Patentgesuch

Nach § 3 Abs. 4 des deutschen Vorschlags gehoren zum Stand der
Technik auch Europa-Patentschriften, die an oder nach dem Tage der
Anmeldung veroffentlicht worden sind, wenn und soweit sie auf An-
meldungsunterlagen beruhen, die vor dem Tage der Anmeldung einge-
reicht worden sind.

Liegen solche Patentschriften vor, dann darf auf die jiingere Anmel-
dung kein Patent mehr erteilt werden, weil dies auf eine Doppelpaten-
tierung hinauslaufen wiirde.

Der Vorschlag entspricht der Regelung im Art. 31 des franzésischen
Patentgesetzes von 1844/1944.

DalB keine Doppelpatentierung stattfinden darf, ist die Auffassung
aller Lander. Es wird daher voraussichtlich nicht schwierig sein, sich iiber
die Aufnahme eines entsprechenden Tatbestandes in die Patentkonven-
tion zu einigen.

Schwierigkeiten werden sich lediglich wegen der Berticksichtigung der
dlteren Anmeldung ergeben, solange das Erteilungsverfahren nicht vor
einem Européischen Patentamt stattfindet, sondern vor einem nationalen
Prifungsamt. Die Konvention muB vorsehen, daf von allen auf Erteilung
eines europidischen Patents gerichteten Anmeldungen, die bei einem
nationalen Patentamt eingehen, die andercn Patentimter schnellstens
Nachricht erhalten. Wiirde auf eine altere Anmeldung e¢in Europapatent
erteilt und die gleiche Erfindung auf eine jingere Anmeldung noch ein-
mal zum Patent fithren, so muBte dieses Patent spéter wieder vernichtet
werden.

Ein anders liegender Fall ist der, daf3 die Anmcldung einer Erfindung
zur Erteilung eines nur nationalen Patents die dltere ist und eine jlingere
Anmeldung auf Erteilung eines europdischen Patents gerichtet wird. In
diesem Fall kann das europdische Patent in demjenigen Land keine Wir-
kung haben, in dem das auf die dltere Anmeldung erteilte nationale Pa-
tent besteht. Auch dies wire in der Patentkonvention zum Ausdruck zu
bringen.

3. Bedeutung ( Tragweite ) der Beschreibung und der Patentanspriiche

Die deutschen Sachverstindigen haben zu dieser Frage bisher keinen
Vorschlag gemacht. AuBerungen GroBbritanniens, taliens, der Schweiz
und Skandinaviens liegen in den oben genannten Berichten vor.
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Es handelt sich hier um zwei getrennte Dinge:

a) einmal darum, wie die Beschreibung und die Anspriiche zu formu-
lieren sind;

b) ferner um die Auslegung (Bemessung des Schutzumfangs) des er-
teilten Patents.

Zu diesen beiden Fragen wird der gemidf3 dem StraBburger Beschlufl
vom Oktober 1955 (oben B III 2b) von Bolla zu erstattende Bericht fiir
die weitere Arbeit an der Europiisierung des Patentrechts von grofler
Bedeutung sein. Einige Abhandlungen tiber diesc Frage liegen bereits vor.
Es sind z.B. auf der in Miinchen im Sommer 1954 abgehaltenen Tagung
der Gesellschaft fiir Rechtsvergleichung folgende Referate gehalten
worden:

Fife, The Construction of Patents in the United Kingdom,
Gajac, L’Interprétation des Brevets en France,

Fuchs, Die Auslegung von Patenten in Schweden,

Matter, Die Auslegung der Patente in der Schweiz,
Aders, Dic Auslegung von Patenten in Deutschland #3.

4. Vorschlag unter Qusammenfassung der Ausfiihrungen in Ziff. 1-3

Fiir die weitere Arbeit an der Européisierung des materiellen Patent-
rechts kann unter Zusammenfassung der obigen Ausfiihrungen folgender
Vorschlag gemacht werden:

a) Es wird im Sachverstindigen-Komitee des Europarats fiir Patent-
fragen ein Rohentwurf, etwa nach Art des oben unter Ziff. | aufgestellten
deutschen Vorschlags, fiir alle fiinf in StraBburg gestellten Themen be-
raten und schriftlich festgelegt.

b) Der Rohentwurf dient als Grundlage fur die Erorterungen dartiber,
in welchen Punkten die Sachverstindigen der Linder zu eincr Verein-
heitlichung des materiellen Patentrechts gelangen kénnen.

c) Soweit die Sachverstindigen in irgendeinem Punkt nicht einstimmig
die Vereinheitlichung fiir moglich halten, werden genaue Vorbehalte zu-
gunsten der die Vorbehalte wiinschenden Linder formuliert.

d) Es wird dargestellt, in welchen Verfahren vor dem Patentamt oder
vor dem Gericht jedes Landes die verschiedenen Fragen des materiellen
Patentrechts behandelt werden.

e) Die unter b und c genannten Punkte werden in den Text des Ent-
wurfs einer Patentkonvention aufgenommen; die unter d erwdhnte Dar-
stellung wird dem Text als Erlauterung beigegeben.

4 Die fiin{ Referate sind in GRUR Auslands- und Internationaler Teil 1954,
S. 176-206 veréffentlicht.
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111 Vereinfachung der in den Lindern nebeneinander hergehenden
Ertetlungsverfahren

Der unter II 4 gemachte Vorschlag, wie cine teilweise Vereinheitli-
chung des materiellen Patentrechts crreicht werden kénnte, nimmt auf
das Beharrungsvermogen der Linder, auf die Sorge vor Einbriichen in
die Souverdnitiat 4 weitgechend Riicksicht. Und doch wird voraussichtlich
geraume Zeit vergehen, bis man auch nur zu ciner solchen teilweisen
Vereinheitlichung gelangt ist.

Mit der Vercinfachung der in den einzelnen Lindern nebencinander
licrgehenden Ertcilungsverfahren sollte daher nicht gewartet werden.

1. Der Lampert-Plan als Grundlage

Dieser Plan ist, wie oben ausgefithrt wurde, cine sofort zu verwirkli-
chende und nach Meinung der deutschen Fachkreise gecignete Grund-
lage fiir den Beginn einer solchen Vereinfachung. Der Plan wird daher
in das Sachverstindigen-Komitee des Europarats eingebracht werden.

2. Fragebogen iber das Verfahrensrecht der Lénder im Erteilungsverfahren,
wm Nuwchtigheusverfahren und im Verletzungsstreil

So wertvoll die Einfithrung des Lampert-Planes in dic Praxis sein
wiirde, so soll man sich mit ihr nicht begniigen. Vielmehr ist es fir die
weciterc Europiisierungsarbeit wichtig, cin genaues Bild tiber das Ver-
fahrensrecht der Lander im Erteilungsverfahren, im Nichtigkeitsver-
fahren und im Verletzungsstreit zu erhalten.

Der vom Prisidialbiiro des Sachverstdndigen-Komitees im Januar 1953
versandte Fragebogen (oben B III 1) hat sich nur auf das materielle Pa-
tentrecht bezogen. Es wird vorgeschlagen, nunmehr einen ausfiihrlichen,
das Verfahrensrecht betreffenden Fragebogen auszuarbeiten und den
Sachverstandigen zur Beantwortung zuzuleiten.

1V. Stindiger Gedankenaustausch der Leiter der Palentiimter

Es ist geplant, in Fortsetzung des oben erwihnten Zusammentreffens,
das in Den Haag im April 1956 stattgefunden hat, cine Zusammenkunft
der Leiter der Prifungsamter in Minchen, und zwar voraussichtlich im
Mirz oder April 1957 zu veranstalten.

18 Vgl. dazu auch Winter, a.a.O., S. 98, 105, 106.
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Unabhingig hiervon wird cin stindiger Gedankenaustausch der Leiter
aller europdischen Patentimter fir die Europiisierungsarbeit von groffem
Nutzen sein.

V. Multilaterales Gerichtsstands- und Vollstreckungsabkommen

Von Troller wird in seinem Aufsatz « Europdisierung des Patentrechts
und Gerichtsstand »*? der Abschluf3 eines multilateralen Gerichtsstands-
und Vollstreckungsabkommens vorgeschlagen. Dieses Abkommen kénnte
nach Troller, weil kaum alle Mitglieder der Pariser Union dabei mit-
wirken wiirden, als eine ncue Union restreinte gegriindet werden; es
seien auch die Marken-, Muster- und wettbewerbsrechtlichen Klagen in
dieses Abkommen einzubeziehen. Wegen der Einzelhciten muf3 auf die
ausfiihrlichen Darlegungen von Troller verwiesen werden.

D. Schluibemerkung

Die Darlegungen iiber die bisherige Arbeit an der Européisierung des
Patentrechts und meine Gedanken tber die zu lcistende kiinftige Arbeit
haben gezeigt, dal3 es sich um schwierige, aber aullerordentlich interes-
sante und praktisch wichtige Probleme handelt. Ich wiederhole noch
einmal, daf3 sehr sachverstindige, schr ins einzelne gehende, vorwirts-
dringende und doch behutsame Arbeit geleistet werden mull, um die
Probleme bald und befriedigend zu 16sen.

Sachverstindige in der Schweiz haben in den vergangenen Jahren her-
vorragenden Anteil an dieser Arbeit gehabt und werden auch an der
kiinftigen Arbeit hervorragenden Anteil haben. Ich méchte deshalb noch
einmal meinen Dank dafiir zum Ausdruck bringen, daf} ich Thnen heute
diesen Bericht geben durfte.

47 GRUR Auslands- und Internationaler Teil 1955, S. 529.



Die Entdeckung

als Element der patentwiirdigen Erfindung

" HANS TRUEB, ZURICT

Es gibt eine nicht unwichtige Kategorie von auf Entdeckung bcruhen-
den technischen Ideenschopfungen, bei der das Entdeckungselement ent-
schieden iiberwiegt. Die richtige Beurteilung der Patentfahigkeit solcher
Tatbestinde hiangt, was nur zu oft unbeachtet bleibt, stark davon ab, ob
man dic Entdeckung in diese Beurteilung miteinbezieht oder sie von ihr
ausschlieBt. Inwieweit die Leistung der Entdeckung bei der Wiirdigung
eines Patentes beriicksichtigt werden mulB, versuchen die nachstehenden
Uberlegungen aufzuzeigen.

I.

Rechtsprechung und Schrifttum stellen der patentfahigen Erfindung,
deren Gegenstand immer eine Anleitung zum technischen Handeln ist,
die Entdeckung als einc fiir dic Gewidhrung des gesetzlichen Schutzes nicht
geeignete Erkenntnis gegeniiber. Diese Unterscheidung hat ihren prak-
tischen Wert; sic darf jedoch nicht dbersehen lassen, dal Erfindung und
Entdeckung keine gegensdtzlichen Begriffe sind, sondern dal3 der Ent-
deckung als einer Erkenntnis von bereits Bestehendem richtigerweise eher
die Schopfung von Neuem ganz allgemein, wozu die Erfindung auch ge-
hort, gegentiberzustellen ist.

Daf} dic reine Entdeckung, die bloBe Enthiillung von ctwas Vorhan-
dcnem, das bisher nicht oder nicht mehr bckannt war, von der Paten-
tierung ausgeschlossen bleibt, ist klar. Weniger klar und deshalb prii-
fungswert sind die Verhiltnisse dort, wo eine Anweisung zum technischen
Handeln auf einer neuen Entdeckung fulit. Hier hat man zwel verschic-
dene Tatbestinde auseinanderzuhalten, namlich

a) den Tatbestand, bei dem es sich dem Fachmann nicht ohne weiteres
aufdriangt, die durch die Entdeckung gewonnene Erkenntnis technisch
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zu verwcrten, sondern wo nur eine das Kénnen des gut ausgebildeten
Fachmannes tbersteigende Leistung die gewerbliche Verwendung der
Entdeckung zu lehren vermag. Dieser Sachverhalt gibt zu keiner Dis-
kussion Anlal3, weil es sich dabei offensichtlich um eine patentierbare
Erfindung handeln kann.

b) Wenn aber mit der Entdeckung zugleich deren technische Ver-
wertung naheliegt, es dazu also keiner erfinderischen Tatigkeit bedarf|
stehen die Dinge nicht mehr so einfach. Die Beantwortung der Frage, ob
der Entdecker, der zugleich mit seiner Entdeckung auch deren nahe-
liegende Anwendung in der Technik kundtut, fir diese technische Ideen-
schopfung ein Patent beanspruchen kann oder nicht, wirft zwar logisch
keine Probleme auf: sie ist bedenkenlos zu verneinen; denn die Ent-
deckung gilt unbestrittenermaflen als der Patentierung unzugédnglich!;
und da die Ubertragung der durch die Entdeckung gefundenen Erkennt-
nis in den technischen Bereich keine besonderen Schwierigkeiten bietet,
ist sie ebenfalls nicht patentierbar. Folglich stellt die Offenbarung einer
Entdeckung zusammen mit ihrer naheliegenden technischen Verwendung
keine patentfihige Entdeckung dar — mag auch die Entdeckung eine
noch so groB3e Leistung gewesen sein. Diesen logisch nicht anfechtbaren
SchluB hat denn auch das Bundesgericht in BGE 26 11 233 f. gezogen. In-
dessen darf man fuiglich daran zweifeln, ob dieses Ergebnis mit Riicksicht
auf seine praktischen Auswirkungen wie auch auf seine Begriindung
Juristisch ebenfalls als zutreffend anzusprechen ist. Das soll im folgenden
abgeklart werden.

I1.

(Die Auswirkungen der logischen Anwendung des Grundsatzes,
daf) Entdeckungen nicht patentfihig sind )

1. Bei einer Vielzahl von Fillen kann eine Anweisung zum technischen
Handeln sowohl auf einer Erfindung im iblichen Sinnc des Wortes als
auch auf ciner Entdeckung griinden. Welches von beiden tatsdachlich zu-
trifft, hingt jeweils ausschlieflich vom Vorgehen des Urhebers ab. Als
Beispiel diene folgender Sachverhalt:

Die zur Herstellung eines chemischen Produktes verwendete Apparatur
korrodiert immer bei der Durchfithrung des Herstellungsverfahrens, was
sich auf die Giite des Produktes nachteilig auswirkt. Dic Fachwelt fidhrt

1 Troller, Der schweiz. gewerbliche Rechtsschutz, S. 38; Weidlich und Blum, Das
schweiz. Patentrecht, S. 63; Reimer, Patentgesctz, S. 41; BGE 26 II 232; 37 II 266;
43 11 522; 49 11 147.
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die Korrosion auf die Gegenwart ciner in den Ausgangssubstanzen vor-
handenen Verunreinigung zurick, die deshalb nach Méglichkeit fern-
zuhalten versucht wird, ohne dall damit aber die Korrosion ganz zu ver-
meiden ist. Nun offenbart ein Chemiker die Lehre, dafl die Korrosion
durch Zugabe der fraglichen Verunreinigung vollstindig ausgeschaltet
und demzufolge auch die Qualitit des Erzeugnisses wesentlich verbessert
wird.

Zu dieser Anleitung, die cinen groBen technischen Fortschritt zur
Folge hat, kann der Chemiker auf zwei verschiedenen Wegen gelangt
sein, ndmlich

a) indem er sich zur Aufgabe gesetzt hatte, die besagte Ware rcin zu
fabrizieren. Seine umfassenden Studien und sein geniales Erfassen von
Zusammenhidngen brachten ihn zur Einsicht, daf3 sich dieses Ziel durch
Zugabe der betreffenden Fremdsubstanz erreichen 146t. Der Mann
hat damit zwecifellos eine Erfindung gemacht.

b) indem er z.B. zu spat bemerkt hat, daBl bei der Durchfiihrung des
Verfahrens unreine Ausgangssubstanzen gebraucht wurden. Er hat
nun erwartet, die ganze Produktion sei zufolge der Korrosion rot und
unbrauchbar angefallen, konnte aber zu seiner Uberraschung das
Gegenteil feststellen: Ein reineres Produkt denn je. Damit hat er die
korrosionshindernde Wirkung der Verunreinigung entdeckt. Der Schritt
von dieser Entdeckung zur Aufstellung der entsprechenden Lehre ist
jedoch naheliegend, weshalb eine Patenticrung mangels einer erfinde-
rischen Leistung nicht in Betracht fillt.

Gleich verhilt es sich in den verhiltnismidBig hiufig anzutreffenden
Fillen, wo enthiillt wird, dafl cinc bisher schon gelegentlich zufillig und
ungewollt oder sogar unerwiinscht eintretende Reaktion bei planmaBiger
Anwendung einen technischen Fortschritt bringt?2.

Bei so und dhnlich gelagerten Umstanden 146t sich nicht entscheiden,
ob eine Erfindung oder eine Entdeckung vorliegt, ohne daf3 bekannt ist,
wic der Urheber vorging; ohne diese Kenntnis kann demzufolge auch die
Giiltigkeit solcher Patente nicht beurteilt werden.

Man wird hier cinwenden, samtliche Patente unterligen einer ob-
jektiven Begutachtung in dem Sinnc, dafl eine technische Lehre, die ohne
Entdeckung gefunden werden kann, auch dann als Erfindung zu gelten
habe, wenn sie im konkreten Fall auf Grund einer Entdeckung erfolgt sei;

2 Vgl. Weber, Patente auf Erkenntnisse und Entdeckungen, GRUR 1940, S. 118,
und dort aufgefithrte Beispiele.
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man habe es dann eben mit einer Zufallserfindung zu tun. Doch dieser
Einwand taugt nicht; denn abgeschen davon, daf3 Zufallserfindungen
gemaB dem herkommlichen Begriff nicht im wesentlichen Entdeckungen
sein kdnnen?, wiare wohl fir die meisten technisch ausgentitzten Ent-
deckungen der mehr oder weniger tiberzeugende Nachwecis zu erbringen,
daB3 die entsprechende Anweisung durch Erfinden ebenfalls hitte er-
arbeitet werden kénnen. Das widerspriache aber nicht nur dem Grund-
satz des Ausschlusses der Entdeckungen vom Patentschutz, sondern be-
glinstigte auch einen unhaltbaren Zustand, indem selbst cine jedermann
zugidngliche technisch einfach nutzbar zu machende Entdeckung mit
Hilfe der Konstruktion, da3 dasselbe auch durch Erfindungstéatigkeit her-
vorzubringen gewesen wire, monopolosiert werden kénnte.

Es ist somit nicht von der Hand zu weisen, daf bei einer ganzen Reihe
potenticller Erfindungstatbestinde (Anleitungen zum tcchnischen Han-
deln) das Vorhandensein einer rechtlich erheblichen Erfindung ohne Be-
riicksichtigung des Weges, auf dem der Urheber zur technischen Leistung
gelangte, nicht festgestellt werden kann. Diese Sachlage bringt es not-
wendigerweise mit sich, da z.B. der Industrie die Bewertung von Kon-
kurrenzpatenten verschiedentlich nicht nur erschwert, sondern schlecht-
hin verunméglicht ist, weil sie nicht um deren Entstchungsgeschichte
weill. Sie ist aullerstande, sich von der Giiltigkeit stérender Patente cin
Bild zu machen. Ein solcher Zustand von Rechtsunsicherheit befriedigt
nicht.

2. Ferner sind Fille denkbar, die sich — selbst bei Kenntnis des Vor-
gehens des Urhebers — nicht mit Sicherheit cntweder dem Begriff der
Erfindung oder demjenigen der Entdeckung unterstellen lassen, weil der
zu beurteilende Sachverhalt sowohl etwas Neues als auch die Aufdeckung
von bereits Bestehendem sein kénnte. Wer weil3 z. B. mit GewiBheit, dal
ein fiir eine bestimmte Reaktion geeigneter Katalysator, dessen entspre-
chende Verwendung patentiert werden soll, nicht schon bei irgendecinem
Naturvorgang oder sogar bei einem technischen ProzeB3 die gleiche Funk-
tion hat, was die Gewdhrung des Schutzrechtes verbste? Insbesondere
in der Chemie dirften solche Erscheinungen verhdltnismaBig oft auf-
treten, und der Chemiker wiiBte sicherlich eine groffe Anzahl passender
Beispiele zu nennen. Wenn es sich aber so verhilt, daff mitunter sachliche
Anhaltspunkte fur die Einordnung in die Kategorie der Entdeckung
oder in diejenige der Erfindung fehlen, dann liegt die Einrcihung und

3 Die Ubertragung der Entdeckungserkenntnis in den technischen Bereich darf
objektiv nicht nahe liegen.
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damit auch das patentrechtliche Schicksal der betreffenden technischen
Anleitung im Belieben des Richters, der dariiber nach seinem Ermessen
entscheiden muf.

3. SchlieBliclr bleibt zu beriicksichtigen, daf3 der Ausschlufi der Ent-
deckung von der Patentierung die Geheimhaltung von fiir die Industrie
bedeutsamen Erkenntnissen nach sich zieht, da ohne Zusicherung eines
angemessenen Ausschliefflichkeitsrechtes niemand Interesse an der Offen-
barung von wichtigen technischen Neuerungen findet. Diese Forderung
der Geheimhaltung ncuer Mittel und Wege gereicht dem technischen
Fortschritt sicherlich nicht zum Nutzen. Zudem wurde das Patentgesetz
vornehmlich gerade deshalb erlassen, um die wirtschaftliche Produktions-
fahigkeit des Landes zu férdern?. Da sich technisch ausgebeutete Ent-
deckungen aber gleichermafBlen wie Erfindungen dazu eignen, diesem Ge-
setzeszweck Gentige zu tun, wird ithre Ausnahme vom Patentschutz durch
den rechtspolitischen Grund des Gesetzes nicht gedeckt.

4. Die zuvor beschriebenen Auswirkungen der logischen Anwendung
des Grundsatzes, daf3 es den Entdeckungen an der Schutzwiirdigkeit ge-
bricht, erweisen sich als héchst unerfreulich und gipfeln, kurz zusammen-
gefafit, in folgendem:

a) Die Beurteilung der Patentfahigkeit einer technischen Lehre erfordert
manchmal neben dem objektiven noch ein subjektives Kriterium, weil
die Patentierbarkeit von der Art und Weise des Vorgehens des Ur-
hebers abhidngig sein kann (vgl. Ziff. 1 hiervor). Das verunmoglicht
eine Uberpriifung der Konkurrenzpatente auf ihre Giiltigkeit und
fihrt damit zur Rechtsunsicherheit.

b) Bisweilen schlieBt die mangelnde Kenntnis tatsichlicher Begeben-
heiten die objektiv richtige Wiirdigung eines Patentes aus (vgl. Ziff. 2
hiervor), was den Richter zwingt, den Entscheid nach seinem Er-
messen zu fallen. Unterwirft man aber die Beantwortung der grund-
satzlichen Frage nach dem Vorhandensein einer patentfahigen Erfin-
dung oder einer patentunfihigen Entdeckung einzig dem richterlichen
Gutdiinken, so wird auch damit der Rechtssicherheit Abbruch getan.

¢) Die Abcrkennung des rechtlichen Schutzes fiir gewerblich verwendete
Entdeckungen veranlaBt die Verheimlichung bedeutender technischer
Fortschritte; sie erfolgt deshalb in Milachtung der rechtspolitischen
Begriindung des Patentgesetzes (vgl. Ziff. 3 hiervor).

4 Botschaft des Bundesrates betr. den Gesetzesentwurf iiber die Erfindungspatente
vom 20. 1. 1888, Bundesblatt 40, I, S. 243.
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Damit diirften die hauptsdchlichsten Folgen der logischen Durch-
fuhrung des Grundsatzes der patentunfihigen Entdeckung geniigend
hervorgestrichen worden scin. Selbstverstindlich kommen diese Kon-
sequenzen praktisch wohl selten in der aufgezeichneten krassen Form zum
Vorschein, weil einerseits die Mehrheit sdmtlicher Patente iiberhaupt
nie rechtlich durchleuchtet und weil anderseits im Patentstreit die Tat-
bestinde nicht immer mit der nétigen Schirfe zerlegt werden. Das dndert
indessen an den vorstehenden Feststellungen nichts. Sie machen deutlich
sichtbar, dafB3 der kritisierte Grundsatz nicht richtig scin kann und ge-
gebenenfalls zu den beschriebenen Auswirkungen fithren muB, so daB cs
sich rechtfertigt, nach einer gangbaren Losung zu suchen.

II1.

Diese Losung besteht nun ganz einfach darin, dafl man denjenigen
technischen Anweisungen, die ohne Erfindungstitigkeit von neuen Ent-
deckungen abgeleitet werden — sic sollen im folgenden der Kiirze halber
als «technische Entdeckungen» bezeichnet werden —, den Erfindungs-
schutz nicht grundsitzlich verwehrt. Sie ist aber nur zuldssig, wenn sie
weder das Gesetz vergewaltigt noch die herkdmmlichen, von Recht-
sprechung und Wissenschaft geschaffenen Erfindungskriterien iiber Bord
wirft. Das ist jedoch, wie darzulegen sein wird, nicht zu befiirchten.

1. Die Richtigkeit der Aussage, daB3 bloBe Entdeckungen nicht paten-
tiert werden koénnen, 146t sich nicht anfechten. Das Gesetz schiitzt gemil3
Artikel 1 nur neue gewerblich verwendbare Erfindungen. Da Entdek-
kungen keine Erfindungen sind, bleibt ihnen der Patentschutz zu Recht
versagt. Sobald aber die aus der Entdeckung gewonnene Erkenntnis auf
cinen technischen Anwendungsbereich tibertragen wird, zeigt cs sich, dal3
diese technische Verwendung der durch Entdeckung erlangten Erkennt-
nis dem Gebiet der Entdeckung entzogen ist und sich bereits im Bezirk
der méglichen Erfindungen bewegt. Zudem ist auch offensichtlich, daf3
solche «technische Entdeckungen» gewerblich verwertbar sind. Das Ge-
setz verlangt indes fur den Erfindungsbegriff nur gewcrbliche Verwert-
barkeit und Neuheit. Die gewerbliche Verwertbarkeit ist bei den «tech-
nischen Entdeckungen» gegeben und die Neuheit® wird vorausgesetzt,
so daB mit der Zureihung der «technischen Entdeckungen» zu den

5 Die sich auf die Entdeckungserkenntnis wie auf die darauf beruhende technische
Anleitung bezichen mul.
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patentfahigen Erfindungen jedenfalls dem Wortlaut des Gesetzes in
keiner Weise Zwang angctan wird.

Auch Sinn und Zweck des Gesetzes erfahren damit keine Einschrin-
kung. Dic Gewidhrung des patentrechtlichen Schutzes fiir «technische
Entdeckungen» entspricht im Gegenteil dem rechtspolitischen Grund
des Erfinderrechtes. Wie schon erwihnt, erstrebte der ErlaB3 des Gesetzes
die Behiitung und Foérderung der nationalen Industrie. Wenn dieses Ziel
die Zulassung der Patentierung von «technischen Entdeckungen» auch
nicht geradezu crheischt, so wird scine Erreichung durch sie zum minde-
sten unterstiitzt. Von einer Vergewaltigung des Gesctzes kann somit keine
Rede scin.

2. Es versteht sich, daf3 die «technischen Entdeckungen» bei der Prii-
fung ihrer Patentfihigkcit ebenfalls an den bekannten Erfindungs-
kriterien zu messen sind. Sie haben also dem Erfordernis des technischen
Fortschrittes — was sclbstverstandlich ist — zu geniigen und diirfen dem
gut ausgebildeten Fachmann nicht naheliegen.

Da bei den «technischen Entdeckungen» die Ubertragung der Ent-
deckung ins Technische naheliegend ist, muf3 hier die crfinderische
Leistung im Entdecken zum Ausdruck kommen.

Wie die erfinderische Leistung bei «technischen Entdeckungen» in
Erscheinung tritt, soll an dem im schon zitierten Bundesgerichtsentscheid
26 II 232 ff. enthaltenen Tatbestand erldutert werden. Gegenstand des
Patentes war eine Korscttkonstruktion mit Einlagen aus porésem Gummi
zur Erleichterung der Transpiration®. Die Vorinstanz hat argumentiert,
die Durchldssigkeit des pordsen Gummis sel eine Eigenschaft dieses
Stoffes, deren Wahrnehmung cine nichtpatentfihige Entdeckung dar-
stelle und deren Nutzbarmachung fiir die Korscttfabrikation lediglich als
handwerksmaBiger Kunstgrifl anzusehen sci. Und das Bundesgericht hat
bestatigt, daf} in der Erkenntnis, ein bestimmter Stoff eigne sich zur Her-
stellung eines bestimmten Fabrikates, nicht das Produkt einer Geistes-
tatigkeit, sondern lediglich eine Entdeckung erblickt werden diirfe’.

Beim Tatbestand dieses Entscheides wire unter Anwendung der Regel,
dalB «technische Entdeckungen» patentfhig sind, folgendes zu beriick-
sichtigen:

¢ Und zur Erreichung von Geschmeidigkeit, was in dicsem Zusammenhang aber
uncrheblich ist.

? Das Bundesgericht hat dann allerdings zur Argumentation der Vorinstanz nicht
weiter Stellung genommen, sondern das Patent als nichtig erachtet, weil die Formu-
licrung des Anspruches zu weit gefat war.
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Wenn der gut ausgebildcte Fachmann die Durchlissigkeit des Gummis
normalerweise entdecken konnte, was im zitierten Sachverhalt zu-
trifft, weil der Gummi pords war, so fehlt der Entdeckung die Patent-
fahigkeit. Angenommen aber, es habe sich nicht um cinen offensichtlich
pordsen, sondern um einen scheinbar dichten Gummi gehandelt, von
dem die Fachleute niemals vermutet hitten, er sei pords, und es habe nun
trotzdem eciner diese Eigenschaft entdeckt und den Gummi deshalb fir
die Korsettfabrikation verwendet, so ist dieser Entdeckung das Vorhan-
densein einer Leistung, die den Bereich der normalen Entwicklungsarbeit
des gut ausgebildeten Fachmannes iibersteigt, nicht abzusprechen, und
es ist ihr im Zusammenhang mit ihrer Anwendung auf die Korsettfabri-
kation die Patentwiirdigkeit zuzusprechen.

Es liegt auf der Hand, daB3 dic «technischen Entdeckungen» ebenfalls
objektiv auf ihre Patentfahigkeit zu priifen sind. So gut wie es Zufalls-
erfindungen gibt, gibt es auch Zufallsentdeckungen. Entscheidend ist
nicht das subjektive Arbeiten des Erfinders bzw. Entdeckers, sondern allein
das objektive Kriterium der erfinderischen Leistung.

Diese Ausfithrungen diirften mithin zeigen, daf3 die gebrduchlichen
Erfindungskritericn ohne weiteres auch zur Beurteilung von «technischen
Entdeckungen» dienen kdnnen.

3. Was schlieBlich den allfdlligen Einwand angeht, die Patenticrung
von «technischen Entdeckungen» berge insofern eine Ungerechtigkeit
in sich, als der Entdecker, der nicht auf die naheliegende technische Ver-
wendung seiner Entdeckung hinweise, rechtlos dastehe, wéhrend der-
jenige, der zugleich mit der Entdeckung auch deren technische Verwen-
dung bekannt mache, den Gesetzesschutz genief3e?, ist auf zwei Punkte
hinzudeuten:

a) Mit der Patentfdhigkeit der «technischen Entdeckung» hat der Ent-
decker wenigstens die Moglichkeit, ein Patent zu erlangen, sofern er
nur zugleich mit der Entdeckung deren technische Verwendung offen-
bart. Das bedeutet sicherlich einen Vorteil gegeniiber dem Zustand
des absoluten Ausschlusses der Patentierung von Entdeckungen.

b) Sodann bleibt vor Augen zu halten, daBl es beim Patentschutz nicht
um absolute Gerechtigkeit geht: Was das Gesetz als patentierbare
Erfindung zuldBt, hat Anspruch auf Schutz, was es davon ausschliefit,
bleibt eben schutzlos. Den «technischen Entdeckungen» nun versagt
das Gesetz seinen Schutz nicht.

8 Die formrichtige Patentierung vorausgesetzt.
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V.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten:

. Dem Satz, daB Entdeckungen nicht patentfihig sind, kommt nur be-

schrinkte Geltung zu, indem er lediglich fiir die reine Entdeckung
Richtigkeit beanspruchen kann.

. Beruht eine Anleitung zum technischen Handeln auf einer Entdeckung,

so ist sie als mogliche Erfindung im Sinne des Patentrechtes zu be-
trachten, und zwar unabhingig davon, ob die Ubertragung der Ent-
deckung in den technischen Bereich naheliegend ist oder nicht.

. Fur die Feststellung, ob eine in den technischen Anwendungsbereich

ibertragene Entdeckung eine patentfahige Erfindung darstelle oder
nicht, sind die Kriterien des technischen Fortschrittes und des Kénnens
des gut ausgebildeten Fachmannes malligebend. Die das Konnen des
gut ausgebildeten Fachmannes iibersteigende Leistung hat dabei ent-
weder in der Ubertragung der Entdeckung auf das Gebict der Technik
oder in der Entdeckung als solcher zu licgen.

. DaB3 auch die Entdeckung in Verbindung mit e¢incr ohne weitercs dar-

aus folgenden technischen Lehre als Erfindung patentiert werden kann,
entspricht dem Sinn und Zweck des Patentgesetzes. Der grundsiitzliche
Ausschluf3 dieser Erfindungskategorie von der Patentierbarkeit gefiahr-
det die Rechtssicherheit und widerspricht der ratio des Gesctzes.



Ersterfinder- contra Erstanmelderprinzip

Rechtsvergleichende Bemerkungen zu einer
amerikanischen Entscheidung

WALTER WINTER, BASEL

1.

Zu den auffilligen Besonderhciten des nordamerikanischen Patent-
systems gehért vor allem der Grundsatz, dal3 das Patent fiir einc Erfindung
dem Ersterfinder gebiihrt. Der auBer-nordamerikanische Fachmann, der
unter dem Erstanmelderprinzip lebt, beobachtet immer wieder mit Inter-
esse dic besonderen Auswirkungen des amerikanischen Grundsatzes und
mag so immer wieder versuchen, die hochst schwierigen Verfahren zu
verstehen, deren sich die amerikanische Praxis bedienen muf3, sobald im
Einzelfalle Zweifel auftauchen, ob der Anmelder auch wirklich Erst-
erfinder sei. Die Hartnickigkeit, mit welcher die amerikanische Fach-
welt am Ersterfinderprinzip festhilt, mag auch die auslandischen Kollegen
immer wieder veranlassen, die beiden Prinzipien miteinander zu messen.

Gelegenheit hicrzu bietet ein kiirzlich ergangener Entscheid des Court
of Customs and Patent Appeals (C.C.P.A.) in Washington, USA, des
hochsten Gerichtes fiir Beschwerden gegen das Patentamt (In re Schlittler
und Uffer, 21. Juni 1956, 110 USP(Q) 304). Dem Entschcide lag folgender
Sachverhalt zu Grunde:

Einigc Monate nach dem fiir einc amerikanische Patentanmeldung geltenden
Unionspriorititstage (nachfolgend «Anmcldetag» genannt) erschien in einer ameri-
kanischen Fachzeitschrift ein von einem amerikanischen Verfasscr geschriebener
Artikel, der unbestritten eine Beschreibung der Erfindung enthélt. Der Artikel war
aber «nachveroffentlicht» und wirkte somit nicht als Druckschrift gegen die An-
meldung. Am Schlusse des Artikels ist das Datum vermerkt, an welchem der Ver-
fasser sein Manuskript beim Herausgeber der Zeitschrift eingereicht hatte, und dieses
Einsendedatum liegt etwa drei Wochen vor dem Anmeldetag. Die Instanzen des
Patentamtes wiesen die Anmeldung ab, weil bewiesen sei, da3 die Erfindung anderen
innerhalb der USA vorbekannt gewesen sei im Sinne von § 102 (a) des Patent-
gesctzes.
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Der Anmelder legte Berufung an den C.C.P.A. cin, und dieser hatte
nun die Frage zu beurteilen, ob die Abweisung zu Recht erfolgt sei oder
nicht.

II.

Zum Verstindnis der gerichtlichen Erwidgungen ist es zweckmiBig,
sich vorerst die einschligigen gesetzlichen Bestimmungen zu vergegen-
wirtigen und mit den entsprechenden auBeramerikanischen Normen in
Bezichung zu setzen.

Sowecit der Stand der Technik in Frage steht — andere Patenthinde-
rungsgriinde (Verwirkung usw.) bleiben hier auBer Betracht — ist in den
USA § 102 PG 1952 (fur Erfindungshohe tiberdies § 103) maBgebend.

Darnach wird ein Patent nicht ertcilt, wenn die Erfindung

A. bevor der Anmelder die Erfindung machte?!

1. inncrhalb der USA bekannt («known») war (§ 102a) oder

2. innerhalb der USA von andercn benutzt war (§ 102a) oder

3. im In- oder Auslande in eincr gedruckten Veroffentlichung beschrieben war
(§ 1022) oder

4. in einer eingercichten Patentanmeldung, die (allenfalls auch spiter) zum Patente
fuhrte, beschrieben war (§ 102¢) oder

B. mechr als ein Jahr vor dem Datum der Anmeldung in den USA?2

5. im In- oder Auslande patentiert war (§ 102 b) oder

6. im In- oder Auslande in einer gedruckten Veréffentlichung beschricben war
(§ 102 b) oder

7. im Inlande 6ffentlich gebraucht wurde (§ 102 b) oder

8. im Inlande verkauft wurde (§ 102 b).

Demgegentiber begniigen sich die meisten andcren PG, insbesondere
die europiischen, mit der Statuicrung von blof3 zwei Patenthinderungs-
griinden, soweit der Stand der Technik in Frage kommt:

1. gedruckte Vorversffentlichung (meistens: im In- oder Auslande) und (alternativ)

2. offenkundige Vorbenutzung (mcistens: im Inlande).

Die oben unter B genannten amerikanischen Patenthinderungsgriinde
licgen grundsitzlich gleicl, ausgenommen dal3 in den USA

1 Beziiglich des dem amecrikanischen Patentrechte eigenen Begriffes des «Eine-
Erfindung-Machens» (conception, disclosure, reduction to practice, corroboration
etc.) wird auf das durch «Interference»-Verfahren entwickelte Recht verwiesen.

2 Beziiglich der Gleichsetzung des auslindischen Unions-Prioritidtsdatums mit dem
amerikanischen Anmeldetag vgl. § 119 PG 1952.
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die Vorpatentierung im In- oder Auslande

(wenn z.B. in den USA angemeldet wird? im Intervall zwischen Patenterteilung
und Publikation der Patentschrift im Auslande, kann in den USA nicht giiltig
patentiert werden)

und der Verkauf im Inlande

(ohne Riicksicht auf die Erkennbarkeit der Erfindung aus der verkauften Ware)

besondere Patenthinderungsgriinde bilden und, ferner, daB3 in den USA
fir die Neuheitszerstérung eine Schonfrist von 12 Monaten vor der
Patentanmeldung besteht,

letzteres allerdings nur, falls der Anmelder nachweisen kann (dies ge-
schieht durch «swearing back»), dafl er «die Erfindung gemacht hat»,
bevor der neuheitsgefahrdende Tatbestand vorlag, denn es muB ja klar-
gestellt werden, wenn schon vor der Anmeldung ein neuheitsgefahrden-
der Tatbestand eingetreten ist, ob nicht etwa ein Patenthinderungsgrund
der Gruppe A oben eingreift (nur bei «prior sale» scheint dieser Nach-
weis fir das Wirksamwerden der einjihrigen Schonfrist nicht erforderlich
zu sein),

Die oben unter A angefithrten Patenthindernisse sind, wegen des Stich-
tages, der fur deren Wirksamwerden mafigebend ist, dem US-Patent-
recht eigentiimlich; sie gehen auf die Recht und Praxis so sehr erschwe-
rende amerikanische Auffassung zuriick, dafl, gemafl Verfassungsvor-
schrift, das Patent nur dem wirklichen ersten «Erfinder» erteilt werden
dirfe und dafl diese Figur von Amts wegen festgestellt werden miisse, so-
welt immer im Einzelfalle notig und méglich. In scharfem Gegensatze
hierzu steht die auBeramerikanische Konzeption, wonach das Patent
dem Erstanmelder erteilt wird; falls die RechtmaBigkeit des Erfindungs-
besitzes bestritten wird, hat der Richter die Frage nach den Grundsitzen
des Eigentumsrechtes zu beurteilen, und dieser Streit hat mit Patentrecht
oder gar mit dem Necuheitsproblem grundsitzlich nichts zu tun und ist
daher auch verfahrensrechtlich nicht in das Patenterteilungsverfahren
cingebaut. In den USA dagegen tritt eine zwangsldufige Vcrwischung
der auf dem Ersterfinderprinzip beruhenden Rechtsregeln mit den fiir die
Neuheitsbestimmung geltenden Normen ein, und dieser Umstand schafft
ein Rechtsgestriipp, das oft kaum durchschaut werden kann und das
selbst berufenen amerikanischen Fachleuten Schwicrigkeiten bereitet,
wic gerade dic vorliegende Entscheidung belegt.
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III.

Auf Grund des beschriebenen Gesetzesartikels und der Rechtsprechung
hatte der C.C.P.A. die Frage zu entscheiden:

Stellt die Einsendung eines die Erfindung beschreibenden Aufsatzes
an cinc Zeitschriftenredaktion, die den Aufsatz spiter publiziert, vor
dem «Erfindungstage» einen Bewelis fiir patenthinderndes Vorbekannt-
sein gemil § 102 a PG dar?

(NB. Bei Anmeldung aus dem Auslande, wie in casu, fillt der «Erfindungstag» mit
dem Tage der Anmcldung in den USA bzw. mit dem Unionspriorititstage zusam-
men; Bejahung der gestellten Frage wiirde hier also ohne weiteres zu Versagung des
Patentes fithren.)

Dic Urtcilsbegriindung ruht auf folgenden Erwidgungen:

Durch iltere Entscheidungen ist festgestellt, daf
cine druckschriftliche Publikation Beweis liefert lediglich fiir Konzeption und
Offenbarung der Erfindung, nicht aber auch fir Vergegenstindlichung (re-
duction to practice) derselben (47 USPQ 458),

die «prior knowledge», um nach § 102 a patenthindernd zu sein, bestehen
muf} aus conception und reduction to practice (9 F. 2d 311 u.a.m.),

eine aufgegebene Patentanmeldung keinen Beweis fiir patenthindernde «prior
knowledge» darstellt (186 F. 166 u.a.m.),

anldaBlich der Gesetzesrevision 1952 in den Matcrialien die Bemerkung an-
gebracht wurde, dafl in § 102a «known» bedeutc «publicly known», in
Ubereinstimmung mit der Interpretation der Gerichte,

durch keine der von den unteren Instanzen zitierten Entscheidungen je ein
Patent auf Grund von «prior conception » allcin abgewiesen worden ist,

im Milburn case (270 US 390) festgestellt wurde, daf3 die Einreichung einer
Patentanmeldung die glciche neuheitszerstérende Wirkung habe wie deren
Veriffentlichung im Druck und daB3 die Titigung einer Patentanmeldung die
«reduction to practice » des Beschriebenen implizierc.

Zur Differenzicrung des vorlicgendes Falles gegeniiber Milburn bemerkt das
Urteil, daB3 der Einreichung cines Manuskriptes bel einem Zeitschriftenredaktor
nicht die gleichen Wirkungen zugeschrieben werden kénnten wie der Einreichung
ciner Patcntanmeldung, da es im Belieben des Redaktors stehe, einecn Aufsatz zu
publizieren oder nicht (Bemerkung des Verfassers: Auch die Patentanmeldung
kann durch arbitraren EntschluB — ndmlich Zuriicknahme durch Anmelder —
von der Publikation ausgeschlossen werden) und, ferncr, weil die Manuskript-
Einreichung «obviously» keine «reduction to practice» bilde (dies wird, ange-
sichts der Ahnlichkeit mit der Hinterlegung einer Patentanmeldung, nicht jeder-
mann «selbstverstdndlich» erscheinen, wo doch gemil3 stindiger Praxis die
Patentanmeldung eine «constructive reduction to practice» bildet; letzteres ist
aber eben eine Hilfskonstruktion, die zur Mitfundierung der Gesamtkonstruktion
betreffend die Praxis des Ersterfinderprinzips aufgestellt werden muflte und mit
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der Realitit gar nichts zu tun hat). Schliefllich weist das Gericht noch darauf hin,
daB seit 1952, in Vcrankerung dcr Milburn-Doktrin, in § 102e dic vom FEin-
rcichungstage an wirkende Neuheitszerstérung durch cine Patentanmeldung
gesctzlich statuiert ist, welche Rechtsnorm nicht auf andere Tatbestindc iiber-
tragen werden kénne.

Auf Grund diescr Erwdgungen gelangte das Gericht zur Entscheidung,
dafl die Manuskript-Einreichung keinen Beweis dafiir darstellt, daf3
Dritte die Erfindung im Sinne von § 102a f{riher gekannt hitten; die
Entscheidung der Beschwerdeabteilung im Patentamte wurde daher
aufgchoben.

IV.

Das Urteil des C.C.P.A. diirfte dem allgemeinen Rechtsempfinden
entsprechen. Die Beurteilung des gleichen Sachverhaltes unter auBlcr-
amerikanischem Rechte wiirde zweifellos zum gleichen Ergebnisse fiih-
ren, aber der Weg zu dicsem Urteil wiire sehr viel kirzer, iibersichtlicher
und «natiirlicher».

Dic Patentgesctze, soweit hier einschligig, besagen in der Regel, daB3 Patente
erteilt werden fiir newe Erfindungen und, ferner, daf3 die Neuheit durch druckschrift-
liche Veréffentlichung vor dem Anmecldetage zerstért werde. Man stellt sofort fest,
daf} die Einreichung eines Manuskriptes beim Herausgeber einer Zeitschrift keine
druckschriftliche Vorveroffentlichung darstellt; ergo kann dieser Vorgang die
Ertcilung cines Patentes nicht hindern.

Der amerikanische Richter hilt offenbar dieses Ergcbnis auch fiir das
praktisch richtige, aber das dortige Gesetz scheint prima facie das Gegen-
teil zu sagen:

§ 102 a statuiert, dafB3 ein Patent nicht zu erteilen ist, wenn die Erfindung «was
known ... by others in this country ... before the invention thereof by the applicant
for patent». Die Tatsache, daB} ein Dritter vor dem Anmecldctage die Erfindung in
einem (wenn auch unveréffentichten) eingesandten Manuskript beschrieben hatte,
tut zwcifcllos dar, dafl mindestens in jenem Zeitpunkte die Erfindung «was known
by others in this country», und dies muf3te Veranlassung geben, von amtswegen zu
untersuchen, ob der Dritte die Erfindung auch vor dem Zeitpunkte kannte, an dem
der Anmelder seine «Erfindung erfand». Dies wiirde aber einem héchst komplizier-
ten Verfahren rufen, bei welchem — wice bel Interference — die beiderseitigen con-
ception, reduction to practice, diligence usw. untersucht werden mifiten; dies
wire «wholly impracticable» (In re Pinkerton, 47 USPQ 458, insbesondere deren
Ziffer 13), so daB3 die Praxis nun auf dem oben geschilderten Wege den Grundsatz
erarbeiten mufite, daBl der Begrift «known» in § 102 PG beschriankter sei als die
gewohnliche Bedeutung dieses Wortes.

So bedurfte es des oben sub III. beschriebenen, recht miihseligen Ge-
dankengebiudes, um zu dem erwiinschten Ergebnisse zu gelangen.
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Hinsichtlich der ethischen, rechtspolitischen Grundlagen besteht zwi-
schen dem amerikanischen und den anderen Patentrechten kaum ein
anderer tiefgreifender Unterschied als der, daBl nach ersterem das Patent
dem Ersterfinder, nach letzteren dem Erstanmelder gebiihrt. Die Be-
obachtung der einschligigen Rechtsentwicklung in den USA zeigt nun,
daB die Durchfithrung des Ersterfinderprinzips auf so viele Schwierig-
keiten stoBt, dal3 es als unpraktisch bezeichnet werden mul3; bei der An-
wendung des Gesetzes und auch durch Gesetzesnovellen sind im Laufe
der Jahrzehnte so viele Einbriiche in das Ersterfinderprinzip zum Grund-
satz erhoben worden, daf3, rein praktisch betrachtet, auch das USA-
Patentsystem sich weitgehend dem Erstanmelderprinzip angenshert hat.
Im Gesetzestexte der USA findet das Ersterfinderprinzip seinen Nieder-
schlag in zwei Normengruppen, die keine Korrelate in anderen Gesetzen
haben, namlich

a) die Gruppe von Vorschriften betreffend Interference und

b) die Gruppe von Vorschriften betreffend Zerstérung der Patentfdhigkeit durch

Umstinde, die vor dem « Machen der Erfindung» eingetreten sind.
(ad a)

Im Interference-Verfahren wird bestimmt, welcher von mehreren
hiangigen Anmeldungen mit kollidierenden Anspriichen die Prioritit ge-
bithrt. Aulerhalb Amerikas ist dies die ersthinterlegte, und es braucht
kein besonderes Verfahren, um festzustellen, welche dies ist. Nach USA-
Rechtist zwar zundchst auch der Erstanmelder prioritdtsberechtigt, doch
ist diese Rechtsvermutung zerstorlich, und im Interference-Verfahren
steht dem jingeren Anmelder die Moglichkeit offen, durch Nachweis
frithercr «Erfindungsdaten» sein besseres Recht nachzuwcisen. Praxis
und Rechtssetzung haben nun aber die dem spateren Anmelder zufallende
Beweislast so gewaltig erhoht, daBl er nur in seltenen Fillen obsiegen
kann (vgl. hierzu beispielsweise Kreek in J.P.O.5. 35 [19533] 551) —es
herrscht also praktisch weitgehend Erstanmelderrecht. Im Auslande
wohnende Personen sind durch die Praxis schon lange, durch Gesetz seit
ctwa 10 Jahren, vom Nachweise {riitherer « Erfindungsdaten» ausgeschlos-
sen; insoweit herrscht also expressis verbis das Erstanmelderprinzip.

(ad b)

Ahnlich liegt es, wie die vorliegende Entscheidung zeigt, beziiglich des
«Datums des Erfindungsmachens» als Stichtag fiir die Wirkung neu-
heitszerstérender Umstidnde: AuBerhalb Amerikas gibt es dies nicht —
Stichtag ist stets der Anmeldetag. Dieser spielt auch im Patentgesetz der
USA die Hauptrolle (siche Gruppe B sub II. hiervor); im Gesetze findet



— 184 —

sich aber auch Gruppe A, doch scheint auch hier die Praxis die Anforde-
rungen so scharf zu gestalten, dal} diese Gruppe von Versagungsgriinden
kaum mehr oft zur Anwendung gelangen diirfte.

Vor allem ist zu bedenken, dal3 die Normen der Gruppe A uberhaupt belanglos
sind, sobald eincr dieser Tatbestande (insbesondere A 3 und A 4) mehr als ein Jahr
vor dem Anmeldetage eingctreten ist, denn dann erfolgt Versagung dcs Patentes aus
einem Rechtsgrunde der Gruppe B (A 1 = prior knowledge, erscheint zwar ex-
pressis verbis nicht unter B, doch hat die Praxis diesem Begrifle eincn solchen Inhalt
gegeben, dafl ein entsprechender Tatbestand in der Regel unter B fallen diirfte);
insoweit besteht volle Parallelitit mit Lindern mit Erstanmelderprinzip.

Aber auch hinsichtlich der Frage der Anwendung von Normen der Gruppe A
zeigt sich nun, wie sub II. und III. oben niher ausgefithrt wurde, daf} sich ein inner-
halb von 12 Monaten vor der Patentanmcldung und vor dem «Erfindungstage»
eingetretencr Tatbestand in sehr ausgeprigter Weise manifestieren muf3, um patent-
hindernd zu scin. Die Erfindung muf3 entweder durch Dritte zum Patent angemeldet
oder von einem Dritten vollstindig «gemacht» (conceived and reduced to practice)
worden sein — «Wissen» und Beschreibung in Manuskript allein geniigen nicht,
auch nicht allein die Verdflentlichung des Manuskriptes, denn dies gilt eben nur als
Beweis fiir conception, nicht auch fiir reduction to practice. Gerade das Erfordernis
der reduction to practice, im Vercine mit der aus den Gesetzesmaterialien stammen-
den Angabe, dafl die «prior knowledge» des § 102 a eigentlich «public knowledge»
sein miisse, weist darauf hin, da3 auch dieses Patenthindernis vom Begrifle der
«offenkundigen Vorbenutzung», der sich in anderen Patentgesetzen findet, prak-
tisch nicht allzuweit cntfernt sein diirfte. Es wird offenbar ein scltener Fall sein, dall
sich in dem kurzen kritischen Zeitraume ein Tatbestand rechtsgentiglicher Weise so
manifesticrt, daB das Patent aus § 102 a allein versagt wird.

Es scheint sich also in der Entwicklung des amerikanischen Patentrech-
tes deutlich die Tendenz abzuzeichnen, die praktischc Bedeutung der
diesem Rechte eigentiimlichen, aus dem Ersterfinderprinzip flielenden
Institute (das sind dic Rechtswirkungen aller Tatbestande in bezug auf
den Stichtag des «Die-Erfindung-Machens») zu vermindern bzw. fast
aufzuheben, so dall praktisch allein die Rechtsnormen iiber Tatbestande,
dic auf den Anmeldetag bezogen sind, das Feld beherrschen; man hat
also den Eindruck, daf3 die amerikanische Praxis, mit nachhinkender
Unterstiitzung durch dic Legislative, das Ersterfinderprinzip weitgchend
zum Erstanmelderprinzip umgebogen hat.

Es wire sehr interessant zu horen, ob andere Analysen des Problems zu
cinem #hnlichen Ergebnisse gelangen. Bejahendenfalls darf man es als
gesicherte Erkenntnis ansehen, daf3 das Ersterfinderprinzip im Patent-
rechte impraktikabel ist und daf} in auBer-nordamerikanischen Landern
kein Anlaf3 besteht, bei der Weiterentwicklung des Patentrechtes das
hier herrschende Erstanmelderprinzip in Zweifel zu ziehen.
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Verzeichnis der Tage,
an welchen das Eidg. Amt fiir geistiges Eigentum

geschlossen ist

An folgenden Tagen (abgeschen von den Sonntagen) ist das Amt fir
geistiges Eigentum geschlossen (vgl. Art.3, Abs.3, der Vollziehungs-
verordnung I zum Patentgesetz von 1954).

1. Januar

2. Januar
Karfreitag
Karsamstag
Ostermontag
Auffahrtstag
Pfingstmontag

Weihnachtstag (25. Dezember)

(Mitgeteilt vom Eidg. Amt fir geistiges Eigentum)



Aus der Praxis

des Eidg. Amtes fiir geistiges Eigentum

A. Patentgesetz vom 25. Juni 1954

Art. 113 und 115 PG (Ubergangsrecht):

Die Art. 113 und 115 PG regeln die Fille, wo beim Inkrafttreten des
neuen Rechtes bzw. der amtlichen Vorpriifung Patentgesuche anhingig
sind fiir Erfindungen, deren Patentierung nach altem Recht verboten,
nach neuem Recht aber zuldssig ist. Dem Amt wurde die Frage vorge-
legt, wie es in solchen Fillen zu halten sei, wenn das Patentgesuch crst
nach Inkrafttreten der Vorpriifung eingercicht und dabei die Prioritat
aus einer vor jenem Zeitpunkt vorgenommenen Erstanmeldung bean-
sprucht werde.

Das Amt hat wie folgt geantwortet:

1. Der Umstand, daBl die Vorschriften tiber die amtliche Vorprufung spéter als der
iibrige Inhalt des Gesetzes von 1954 in Kraft treten werden, schafft zwischen
dicsen beiden Gesetzesteilen analoge iibergangsrechtliche Bezichungen wic
zwischen dem Patentgesetz 1907 und demjenigen von 1954 (vgl. die Randtitel
zuden Art. 112 und 114). Zum «alten Recht» in diesem Sinn gehért Art. 111 des
Patentgesctzes 1954, der die Patentierung von Textilfaserveredelungserfindungen
bis zum Inkrafttreten der Vorschriften tiber die amtliche Vorpriifung verbietet.
Dieses Verbot hat zur Folge, daf3 durch Tatbestinde, die wihrend seincm Bestand
entstehen, der Stand der Technik beeinflu3t wird und Mitbeniitzungsrechte
begriindet werden kénnen.

2. Anderseits wiirde die Anerkennung von Prioritdtsrechten aus Anmeldungen, die
noch wihrend der Geltung des alten Rechtes vorgenommen wurden, bewirken,
daB} Tatbestinde, welche nach dem Prioritétstag eintraten, ohne Einflufl auf den
Stand der Technik bleiben miissen und keine Mitbeniitzungsrechte mehr be-
griinden koénnen. D.h. mit andern Worten, dal3 an die Stelle der vom alten
Recht vorgeschriebenen Rechtsfolgen andere Rechtsfolgen treten wiirden, dal
also das neue Recht Riickwirkung auf dic Zeit vor seinem Inkrafttreten erhalten
wiirde.

3. Nach einem allgemeinen Grundsatz ist eine Ruckwirkung eines neuen Gesetzes
nur dann anzunehmen, wenn und soweit das neue Gesetz sie anordnet. Es ist
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daher zu untersuchen, ob das ncue Recht in diesem Fall cine solche Riickwirkung
ausdriicklich oder konkludent vorschreibt.

a) Fir die beim Inkrafitreten des ncuen Rechtes schon anhidngigen Patent-
gesuche ist in den Art. 113 und 115 eine Regelung getroffen worden, welche
eine Ritkewirkung des Gesetzes verhindert und auch Prioritdtsrechten keiner-
lei Wirkung zugesteht aufler fir die Bestimmung des Vorranges unter mehre-
ren Patenten mit gleichem Anmeldungsdatum.

b

Rt

Die erst nach Inkrafitreten des neuen Rechtes eingehenden Patentgesuche
unterstehen naturgemifl dem neuen Recht, ohne daf3 es dafiir eincr beson-
deren Bestimmung bedurfte. Hier fehlt nun eine ausdriickliche Vorschrift
dariiber, wie es zu halten sei, wenn fiir ein solches Gesuch eine Prioritit be-
ansprucht wird aus einer unter dem alten Recht eingercichten Erstanmeldung.
Dieser Fall ist zwar bei der Gesetzesvorbereitung nicht véllig unbeachtet ge-
blieben; denn auf Seite 94 der Botschatt zum Gesetzesentwurf wurde bei der
Erlduterung von Art. 111 des Entwurfes unter Nr. 2 ein Beispiel erwihnt, wo
zu einem am Tag des Inkrafttretens des neuen Rechtes eingereichten (also
unter dem alten Recht noch nicht anhingig gewesenen) Patentgesuch die
Prioritdt aus einer unter dem alten Recht vorgenommenen Erstanmeldung
beansprucht wurde, und es wurde vorgesehen, dafl auch in diesem Fall der
Stand der Technik am Tag des Inkraftiretens des neuen Gesetzes mafigebend
sei. Indessen hat dieses Beispiel das in Frage stehende Problem nicht deutlich
genug herausgestellt, weil es keinerlei Datumsverschiebung oder analoge
Mafinahme crforderlich machte. Das ist vermutlich auch der Grund dafiir,
dafBl das Problem damals nicht niher untersucht wurde und im Gesetzestext
keine Losung erhielt. Unter diesen Umstdnden kann dieses Schweigen auf
keinen Fall als ein Entscheid zugunsten der Riickwirkung aufgefait werden;
es liegt vielmchr eine Gesetzesliicke vor.

4. Diese Liicke ist gemifl Art. 1| ZGB von der zustindigen Behorde zu schlieBen
nach Gewohnheitsrecht oder, wo auch ein solches fehlt, nach der Regel, die sie
als Gesetzgeber aufstellen wiirde. Ein Gewohnheitsrecht fchlt hier. Es fehlt aber
auch jede sachliche Veranlassung, hier eine Riickwirkung des Gesetzes anzu-
ordnen. Einmal stiinde dies im geraden Gegensatz zu den Interessen, welche die
Beibehaltung des Textilparagraphen (Art. 111) bis zum Inkrafttreten der Vor-
prifung verlangten. Und sodann wire es eine unbegriindete Begiinstigung der
spiter eingereichten Patentgesuche gegeniiber den friher eingereichten. Um
eine solche Riickwirkung zu verhindern, miissen Art. 113 und Art. 115 auch auf
die nach Inkrafttreten der Vorschriften {iber die amtliche Vorpriifung eingereich-
ten Patentgesuche entsprechend angewendet werden.

5. Dieser Losung stehen u.E. die Vorschriften der Pariser Verbandsiibereinkunft
nicht entgegen. Einmal ist der Grundsatz der Gleichstellung des Auslinders mit
dem Inlinder nicht verletzt; denn dic crwihnte Losung macht keinen Unter-
schied zwischen Ausliandern und Inlindern. Sodann sind die Vorschriften iiber
das Priorititsrecht grundsétzlich ohne Einfluf3 fiir die Frage, ob cine Erfindung
patentierbar sei, und infolgedessen auch fiir die Frage, von welchem Zeitpunkt
an eine Erfindung patentierbar seil. Diese beiden Fragen kann der Landesgesetz-
geber nach scinem Gutdiinken beantworten. Wenn es anders wire, hitte der
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Textilparagraph des Gesetzes von 1907 keine Wirkung haben kénnen in allen
Fallen, wo sich ein Auslinder auf eine auslindische Erstanmeldung berufen
konnte. Wenn aber der Landesgesetzgeber befugt ist, gewisse Erfindungen ohne
Riicksicht auf Prioritdtsrechte tiberhaupt von der Patentierbarkeit auszuschlic-
Ben, so ist er auch befugt, bei Aufhebung cines solchen Verbotes die Ubergangs-
regelung nach seinem Gutdiinken ohne Riicksicht auf Priorititsrechte zu treffen.

6. Da hier in Wirklichkeit kein Konflikt zwischen Landesrecht und Staatsvertrag
entstehen kann, lassen wir dahingestellt, wie ein derartiger Konflikt gegebenen-
falls zu 1ésen wére.

7. Zu untersuchen bleibt daher einzig noch die Frage, wie die «entsprechende»
Anwcendung der Art. 113 und 115 auf diese Tatbestéindc vorzunehmen sei. Durch
das Priorititsrecht wird das malgebende Anmeldungsdatum nach riickwirts
verlegt. Diese Riickwirtsverlegung darf hier nicht weiter gehen als bis zum Tag,
an welchem die Erfindung patenticrbar wurde, d.h. im Fall des Textilpara-
graphen bis zum Tag der Einfithrung der amtlichen Vorpriifung. Ein Patent, das
auf «neues» Gesuch erteilt wird, fiir welches ein auf die Zeit vor Einfihrung der
amtlichen Vorpriifung zuriickgehcndes Prioritatsdatum bceansprucht werden
kann, ist daher zu behandeln, wie wenn es das Anmeldungsdatum des Tages der
Einfuhrung der amtlichen Vorprifung hitte; das Priorititsdatum bleibt indessen
mallgebend fiir dic Bestimmung des Vorranges unter mehrcren Patenten mit dem
glcichen Anmeldungsdatum.

Im Patentregister und in den Verdflentlichungen (Patentliste, Patentschrift)
wird das Amt in geeigneter Weise auf solche Besonderheiten hinweisen miissen.

Der maBgebende Entscheid iiber alle dicse Fragen wird Sache des ordentlichen
Zivilrichters bzw. des zustindigen Verwaltungsgerichtes scin.

(Auskunft vom 22. September 1956)

B. Vollziehungsverordnung I zum Patentgesetz vom 25. Juni 1954

Art. 8, Abs. 2, VVo (Einrcichung der «in der Beschreibung allenfalls
erwahnten Zeichnungen» als Voraussetzung fiir die Entgegennahme des
Patentgesuches):

Das Amt hat die Entgegennahme eines Patentgesuches abgelehnt, zu
welchem nur 2 der in der Beschreibung erwdhnten 3 Zeichnungen vor-
lagen. Der Anmelder machte geltend, es stehe ihm frei, zu bestimmen,
welche Unterlagen er einreichen wolle, und verlangte, da3 das Amt das
Gesuch entgegennehme trotz Fehlen einer in der Beschreibung erwihn-
ten Zeichnung. Das Amt hat dieses Begehren abgelehnt mit folgender
Begriindung:

«Es ist in der Tat Sache des Anmelders, zu bestimmen, welche Unterlagen er mit
ciner Patentanmeldung einreichen will. Wenn er sich aber dabei nicht an die Vor-
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schriften von Gesetz und Vollziehungsverordnung hilt, riskiert er, daf sein Patent-
gesuch nicht entgegengenommen wird. Diese Vorschriften verlangen nun, daf} er
die im Text der Beschreibung erwihnten Zeichnungen gleichzeitig einreicht. Wenn
er findet, daB3 einzelne dieser erwidhnten Zeichnungen fiir das Verstindnis der An-
meldung entbehrlich sind, und wenn er aus diesem Grund von der Einreichung
dieser entbehrlichen Zeichnungen absehen will, so steht ihm das natiirlich frei; aber
cr muB3 dann in der Beschreibung auch den Hinweis auf diese Zcichnungen entfernen.
Die administrative Abteilung des Amtes, welche die eingehenden Patentgesuche zu
bearbeiten hat, ist nicht in der Lage, zu beurtcilen, ob die fehlenden Zeichnungen
von wesentlicher Bedeutung sind oder nicht. Das Amt muf} ¢s anderseits ablehnen,
in solchen Fillen die Akten noch der technischen Abteilung zu iiberweisen zur
Priifung, ob die fehlenden Zeichnungen von Bedeutung sind oder nicht. Die admini-
strative Abteilung muf} grundsitzlich davon ausgehen, dafl Zeichnungen, auf die im

Text Bezug genommen wird, unentbehrlich sind.»
(Entscheid vom 23. Juli 1956)

(NB. Uber dic Griinde, welche zu dieser Vorschrift der VVo gefiihrt haben, vgl.
die Begriindung zum Entwurf der VVo, insbesondere die Anmerkung zur Begriindung
fur Art. 7 VVo, veroffentlicht in den «Mitteilungen» 1956, Seite 15.)

Art. 58, Abs. 2, VVo I:

Ein kantonales Zivilgericht ersuchte um Herausgabe der urspriing-
lichen Patentgesuchsunterlagen zu Handen eincs Prozesses, mit der Be-
griindung, der Anwalt des Beklagten vertrete die Ansicht, der wirkliche
Sinn des Patentanspruches lasse sich nicht blo an Hand der in der
Patentschrift enthaltenen Beschreibung, sondern nur mit Hilfe der ur-
springlichen Unterlagen des Patentgesuches feststellen.

Das Amt hat diesem Editionsbegchren nicht entsprochen aus folgenden
Griinden:

«Nach Art. 51 PG ist der Patentanspruch mallgebend fiir den sachlichen Gel-
tungsbercich des Patentes. Zur Auslegung des Patentanspruches und allfilliger
Unteranspriiche kann die Beschreibung herangezogen werden (Art. 50, Abs. 2,
PG). Darunter versteht das Gesetz die der Patenterteilung zugrunde liegende
Fassung der Beschreibung, also den Text, der in der verdflentlichten Patentschrift
enthalten ist. Wenn der mit diesen Mitteln gepriiftc Patentanspruch wirklich keine
klare Definition der Erfindung gibt, so kann das Patent als nichtig erkliart werden
(Art. 16, Zifl. 8, des alten Patentgesetzes in Verbindung mit Art. 112, lit. a, des
neucn Gesetzes). Dem kann nicht ausgewichen werden durch Konsultierung der
urspriinglichen Unterlagen des Patentgesuches. Unter diesen Umstinden miissen
wir davon absehen, die Einwilligung des Eidgendssischen Justiz- und Polizeideparte-
mentes zur Herausgabe dieser urspriinglichen Unterlagen einzuholen.»

(Entscheid vom 14. Mai 1956)

(Mitgeteilt vom Eidg. Amt fur geistiges Eigentum)



Schweizerische Rechtsprechung

I. Patentrecht

OTTO IRMINGER, ZURICH

aPatG Art. 42, UWG Art. 5.

Fir die I'rage der Zustdndigkeit ist der Zcitpunkt der Klageerhebung
maBgebend. — Art. 42 aPatG gilt auch fiir Klagen auf Feststellung,
auf Unterlassung und auf Zerstérung beschlagnahmter Gegenstiande. —
Begehungsort 1.5, von Art. 42 aPatG und Art. 5 UWG ist nicht nur
der Ort, wo der Téter gehandelt hat, sondern auch der Ort des Er-
folgseintrittes. Wie verhilt es sich bei mehreren Tatern? — Bei Wohn-
sitz des Beklagten im Ausland ist der schweizerische Richter nur zu-
stindig zur Beurteilung von Handlungen, dic in der Schweiz be-
gangen worden sind oder hier einen Erfolg gezeitigt haben.

BGE 82 II 159 ff.; Urteil der I. Zivilabteilung vom 24. April 1956 1. S.
Joseph Bradbury and Sons Ltd. ca. Villars.

Villars wirft Bradbury in erster Linie Patentverletzung vor, und er
stiitzt insoweit seine Klage auf Art. 42 Abs. 2 und 3 aPatG. Mit Recht
ruft der Klidger diese Gesetzesbestimmung an. IMiir die Frage der Kompe-
tenz ist abzustellen auf den Zeitpunkt der Klageeinleitung. Im April 1955
war noch aPatG anwendbar, da das revidierte PatG vom 25. Juni 1954
erst mit dem 1. Januar 1956 in Kraft trat.

Der Art. 42 aPatG spricht nur von Entschidigungsklagen. Diese Be-
stimmung ist aber gleicherweise auch auf Klagen auf Feststellung, auf
Unterlassung und auf Zerstérung beschlagnahmter Gegenstinde an-
wendbar. Der Gesctzgeber konnte nicht den Willen haben, daf3 bei
gleichem Tatbestand zwei Prozesse vor verschiedenen Gerichten zu
fithren seien, wenn die Klage sich nicht auf Zusprechung von Schaden-
ersatz beschrinke (vgl. Weidlich und Blum, Bd. II, zu Art. 42, Note 3b
Abs. 1, und fiir das deutsche Recht Reimer, Patentgesetz, Bd. 1T, Note 98
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zu §47). Auch die Gerichtstandsregeln des revPatG gelten fiir alle Klagen,
welche der Inhaber des Patentes anstrengen kann (vgl. Art. 72 ff., ins-
besondere Art. 75 revPatG). In analoger Weise hat das Bundesgericht
auch unter der Herrschaft des Patentgesetzes vom 29. Juni 1888/23. Sep-
tember 1893 entschieden, daf3 der Patentinhaber Feststellungs- und Un-
terlassungsklage cinleiten konne, obwohl Art. 25 dieses Gesetzes nur von
zivilrechtlicher Entschadigung sprach (BGE 29 IT 355).

Art. 42 aPatG sieht fiir die Strafklage und die Zivilklage den gleichen
Gerichtsstand vor (vgl. Schurter und Fritzsche, Das ZivilprozeBrecht der
Schweiz, I, S. 460/61). Nach einem allgemeinen strafrechtlichen Grund-
satz gilt eine Strafrechtsverletzung sowohl da begangen, wo der Titer
gchandelt hat, wie auch da, wo der Lrfolg ecingetreten ist. Das gleiche
Prinzip mufl auch Anwendung finden auf die in Art. 42 aPatG vorge-
sehene Zivilklage. Im iibrigen ist allgemein ancrkannt, daB3, wenn das
Zivilprozefigesetz einen Gerichtsstand am Ort der Begehung der Rechts-
verletzung gewihrt, die Klage auch am Ort des Erfolgseintrittes durch-
gefithrt werden kann (vgl. Leuch, Die ZivilprozeBordnung fiir den Kan-
ton Bern, 3. Auflage, Note 5 zu Art. 26 und Schonke, Zivilprozefirecht,
5. Auflage, S. 122). Damit gegen die Beklagte in Genf geklagt werden
konnte, geniigte es daher, daf sie durch ihr Handeln dazu beigetragen
hatte, dal3 ciner ihrer patentverletzenden Apparate am Salon von Genf
ausgestellt wurde, womit ¢r im Sinne von Art. 38 aPatG feilgchalten
wurde. Daran dndert nichts, dall die Beklagte nur im Ausland gehandelt
hat und daB sie sich mit dem Transport des Apparates in die Schweiz
nicht befafit hat.

Es steht fest, dafl die Ausstcllung des Apparates in Genf nur mit der
Mitwirkung von Bradbury méglich war. Es kommt aber nichts darauf
an, ob Bradbury als Mittiter oder als Gehilfe gchandelt hat. Denn auch
der Gehilfe handelt zivilrechtlich rechtswidrig und auch auf ihn ist die
Regel des Gerichtsstandes des Begehungsortes anwendbar (vgl. Stein/
Jonas/Schénke, Kommentar zur ZivilprozeBordnung, 17. Auflage zu
§ 32, Note III/3). Im tbrigen wirde ein Akt der Gehilfenschaft selbst
dann vorliegen, wenn Bradbury nur fahrlidssig gehandelt hitte. Es be-
steht aber kein Zweifel, dafl Bradbury Kenntnis davon hatte, dafi die an
die GroBenbacher & Co. AG verkauften Apparate fiir dic Schweiz be-
stimmt waren.

Die Berufungskldgerin (Bradbury) beruft sich darauf, daf3 nach Art.42
aPatG zur Beurteilung der Klage aus Patentrecht die Gerichte des Be-
gehungsortes und diejenigen des Wohnortes des Beklagten oder im Falle
der Beteiligung eines der Beklagten zustindig seien; sie will daraus den
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Schluf3 zichen, daB dann, wenn die Patentverletzung durch mechrere
Personen begangen worden ist, nur am Domizil eines der Tater geklagt
werden konne. Die Auslegung von Art. 42 aPatG ist unzutreffend. Es ist
offensichtlich, daf3 diese Bestimmung immer die Durchfithrung der Klage
am Begehungsort erlaubt. Und es ist nur der zweite der alternativ vor-
gesehenen Gerichtsstinde, der bei mehreren Téatern ersetzt ist durch den
Gerichtsstand am Domizil eines der Tater. Der deutsche Text dieser Be-
stimmung 146t keinen Zweifel in diesem Punkt.

Gegen Bradbury ist auch auf Grund des UWG geklagt. Art. 5 dieses
Gescizes erlaubt die Einleitung dieser Klage, wenn der Beklagte keinen
schweizerischen Wohnsitz hat, am (schweizerischen) Begehungsort. Auch
bei diescr Bestimmung ist unter dem Begehungsort sowohl der Ort zu ver-
stchen, an dem der Téter gechandelt hat, wie auch der Ort, wo der Erfolg
dicses Handelns eingetreten ist. Die Berufungskligerin macht geltend,
daB das Resultat, das in Genf sich verwirklichte, nicht durch ihr eigenes
Handeln hervorgerufen sei, sondern durch das Handeln von Grofien-
bacher & Co. AG. Unter dem Gesichtspunkt von Art. 5 UWG kommt
aber nichts darauf an, daf die Berufungskldgerin durch cine Mittelsperson
handeln muBte; sic wulite, daB3 die Lieferung an GroBenbacher & Co.
AG die Auswirkung haben werde, dafl ihre Apparate in der Schweiz in
denn Verkauf gelangen. Auf Grund hievon konnte dic auf unlauteren
Wetthewerb gegrindete Klage ebenfalls in Genf eingeleitet werden.

Die Annahme der Vorinstanz, dafl sie zur Beurteilung aller Klage-
begehren zustdndig sei, ist rechtsirrtimlich. Wenn der Beklagte im Aus-
land Domizil hat, kann der schweizerische Richter Patentverletzungs-
klagen nach Art. 42 aPatG und Klagen aus unlauterem Wetthewerb
nach Art. 5 UWG nur insoweit beurtcilen, als diesc Handlungen in der
Schweiz begangen worden sind oder in der Schweiz ihr Erfolg eingetreten
ist. Die Vorinstanz konnte daher die Fabrikation dieser Apparate in
England nicht verbieten und ebensowenig war sie kompetent, iiber Ver-
kiufe solcher Apparate auBerhalb der Schweiz zu befinden, z.B. dem
Klager hiefiir Schadenersatz zusprechen. Andererseits ist ein schweizeri-
sches Gericht, wenn es auf Grund von Art. 42 aPatG oder Art. 5 UWG
angerufen wird, zustdndig, tiber alle Handlungen des Beklagten zu ur-
teilen, welche in der Schweiz begangen worden sind oder deren Erfolg in
der Schweiz eingetreten ist. Die in diesen Bestimmungen geregelten
Gerichtsstande sind Gerichtsstinde eidgengssischen Rechtes und es kann
vom Klidger nicht verlangt werden, dafl er in jedem Kanton, in welchem
solche Verletzungshandlungen begangen worden sind oder in welchem
deren Erfolg eingetreten ist, einen besonderen Prozel3 einleitet.
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II. Markenrecht und unlauterer Wetthewerb

OTTO IRMINGER, ZURICH

MSchG Art. 6 Abs. 1 und 5; UWG Art. 4 Abs. 2 lit. d.

Verwechslungsgefahr zwischen den Markenzcichen SOLIS und SO-
LARIS, ebenso zwischen den Markenzeichen SOLIS und SULARIS.
Urteile der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 30. Mirz 1954
und vom 8. November 1954 i.S. Dr. W. Schaufelberger Séhne ca.
Frau Gertrud Billeter, BIZR Bd. 55 (1956), Nr. 58.

I.

In einem ersten ProzeB hatte das Handelsgericht Ziirich mit Mehr-
heitsentscheid die Frage der Verwechselbarkeit des Wort-Zeichens SO-
LARIS gegeniiber dem dlteren Wort/Bild-Zeichen SOLIS verneint und
die Klage abgewiesen. Das Bundesgericht hob dieses Urteil auf und hiel3
die Verletzungsklage gut, wobel es u.a. folgende Ausfithrungen zur Be-
griindung machte:

Ob zwei Marken sich hinreichend voneinander unterscheiden, be-
urteilt sich gemil stindiger Rechtsprechung nach ithrem Gesamteindruck.
Bei Wortmarken und ebenso bei Wort-Bildmarken, deren Hauptgewicht
auf dem Wortelement liegt, wie es gerade fiir die Marke der Kldgerin
zutrifft, hingt der Gesamteindruck vom Wortklang und Schriftbild ab
(BGE 78 II 380 f. und dort erwihnte Entscheide). Hinsichtlich des
Schriftbildes weichen dic Worte SOLIS und SOLARIS entgegen der
Meinung der Vorinstanz nicht dermaf3en voneinander ab, daf eine Ver-
wechslungsgefahr auszuschlieBen wire. Der Unterschied in der Silben-
zahl ist zu geringfiigig, als daB3 ihm eine Bedeutung beigemessen werden
kénnte. Die zusitzliche dritte Silbe in der Marke der Beklagten vermag
wegen der nahezu vollstindigen Ubereinstimmung der beiden anderen
Silben mit der kldgerischen Marke das Gesamtbild nicht entscheidend
zu beeinflussen. Die weitgehende Ubereinstimmung im Wortlaut, na-
mentlich in den Vokalen, bewirkt sodann, daB sich die beiden Wérter
auch dem Klange nach nur ungentigend voneinander unterscheiden. Die
Zwischensilbe «ar», in der allein die Marke der Beklagten von derjenigen
der Kligerin abweicht, dndert hieran nichts, mag auch, wenigstens im
Deutschen, der Ton aufihr liegen; der Unterschied, den diese zusétzliche,
eingeschobene Silbe rein gehérsmiBig zu bewirken vermag, wird zum
guten Teil wieder verwischt dadurch, da3 sowohl die den beiden Marken
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gemcinsame Stammsilbe «sol» als auch das Wort SOLARIS als Ganzes
die Vorstellung von Sonne, Wiarme, Strahlung vermitteln.

Unter Hinweis auf den zuletzt genannten Umstand macht die Be-
klagte geltend, die Silbe «sol» habe Freizeichencharakter, und eine
Marke, die ein Freizeichen als wesentlichen Bestandteil aufwecise, sei ein
schwaches Zecichen, dem nur geringe Unterscheidungskraft zukomme;
dann geniige aber nach der Rechtsprechung schon eine geringfiigige
Abweichung in den ibrigen Bestandtcilen. Allein die Beklagte laBt
aufler acht, daBl die zwar urspriinglich schwache Marke der Kligerin,
die seit 30 Jahren in der Schweiz eingetragen ist, durch den jahrzehnte-
langen Gebrauch und die umfangreiche Reklame eine Verkehrsgeltung
erlangt hat, die ihr die Kennzeichnungskraft einer starken und originellen
Marke verschafit hat (vgl. BGE 79 1T 100).

Die Beklagte wendet weiter ein, die beiden im Streite stehenden Zei-
chen hitten jahrelang unverwechselt nebeneinander bestanden, was
(gleich wie im Falle BGE 79 IT 100) gegen eine Verwechslungsgefahr
spreche. Diese Behauptung trifft jedoch nicht zu. Im Gegensatz zu der
klagerischen Marke ist diejenige der Beklagten nicht im schweizerischen
Register cingetragen. Sie wird gemil3 Feststellung der Vorinstanz «seit
etwa 1950» in der Schweiz fiir die von der Beklagten vertriebenen deut-
schen Quarzlampen gebraucht. Im Jahre 1952 und zu Anfang 1953 er-
eigneten sich dann, wie die Vorinstanz festgestellt hat, einige Fille von
Verwechslungen. Dafl in der vorausgegangenen Zeitspanne von 134 bis
2 Jahren solche nicht festgestellt sind, beweist jedoch nicht, daf} tatsach-
lich keine vorkamen; denn es ist erfahrungsgemill sehr oft cin Zufall,
ob ein Markeninhaber vorgekommene Verwechslungen erfihrt und vor
allem, wann er von solchen Kenntnis bekommt. Auf jeden Fall 148t
sich bei dieser Sachlage nicht behaupten, die beiden Marken hitten
«jahrelang» ungestort nebencinander bestanden. Das Gegenteil steht
fir die Schweiz fest und auf schweizerische Verhiltnisse kommt es in
erster Linie an, da die Verletzung einer schweizerischen Marke in Frage
steht. Ob die Marken, wie die Beklagte ausfiihrt, in Deutschland «langst
friedlich nebeneinander bestehen», kann — selbst wenn diese unbewiesene
Behauptung tatsiachlich zutreffen sollte — die in der Schweiz festgestellten
Verwechslungen nicht aus der Welt schaffen. Durch diese ist aber die
Verwechslungsgefahr, auf die es allein ankommt, schliissig dargetan, wo-
mit der theoretische Streit Giber Klang, Silbenzahl, Betonung usw. durch
das praktische Leben erledigt ist.

Die tatsidchlich nachgewicsenen Verwechslungsfille lassen sich ent-
gegen der Meinung der Beklagten nicht damit abtun, dal} sie auf ein
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unterdurchschnittliches MalBl an Aufmerksamkeit zuriickzufithren seien.
Denn erfahrungsgemal ist im heutigen Leben mit seincr Hast die Auf-
merksamkeit, die das Publikum aufwendet fiir dic Betrachtung der Pro-
spekte und Inserate aller Art, mit denen der Markt tiberschwemmt wird,
nur noch dullerst gering. Dic Beklagte weist zwar darauf hin, daf in allen
ihren Inseraten ihre Adressc und Telefonnummer in Fettdruck angegeben
seien und glaubt daraus ableiten zu konnen, dal3 die Personen, denen
die festgestellten Verwechslungen unterliefen, eben nicht einmal das
Mindestmal3 von Aufmerksamkeit aufgewendet hitten, das beim Durch-
schnittspublikum vorausgesetzt werden diirfe. Dic Beklagte ibersicht
jedoch, daB3 in der Erinnerung des Lesers cines Inserates nicht in erster

~ Linie die Adressc oder Teleplionnummer haften bleibt, sondern die Marke,
so daf} es nicht angcht, aus dem Nichthehalten der Adresse auf cine be-
sonderc Unaufmerksamkeit zu schlieBen.

Dic Beklagte bestreitet unter Berufung auf Art. 2 ZGB ein rechtlich
schutzwiirdiges Interesse der Kldgerin am anbegehrten Verbot der Marke
SOLARIS, weil nicht crsichtlich sei, wieso die Kligerin aus ciner Ver-
wechslung ein Schaden oder ein materieller Nachteil crwachsen konne;
cs entgehe der Kldgerin keine Verkaufsgelegenheit, da sie keine Quarz-
lampen herstelle oder verkaufe. Weiter sei dic von der Beklagten ver-
triebene Ware unbestreitbar von guter Qualitit, so da3 auch keine Ge-
fahrdung des geschéftlichen Rufes der Kldgerin und ihrer Erzeugnisse
zu befiirchten sei. — Dem lie¢ sich schon entgegenhalten, daB nichts dic
Klagerin behindert, eines Tages auch Quarzlampen herzustellen oder zu
vertreiben, womit das von der Beklagten als notwendig erachtete un-
mittelbarec Konkurrenzverhiltnis gegeben wire. Indessen kommt recht-
fich nichts darauf an, ob der Absatz der Kldgerin gefihrdet wird oder
dergleichen. Ein materieller Schaden des Markeninhabers ist grundsétz-
lich nicht Voraussetzung fiir cine Markenschutzklage. Ein rechtlich
schutzwiirdiges Interessc der Kldgerin kann schon darin liegen, daB sic
einer Schwichung, einer Verwisserung ihrer alten, seit 30 Jahren einge-
tragenen und in der Schweiz bekannten Marke SOLIS vorbeugen will.
Hiczu hat sie alle Veranlassung, nicht nur in ihrem allgemeinen ge-
schiftlichen Interessc, sondern auch deswegen, weil es sich, wie schon er-
wihnt, bei der Marke SOLIS urspriinglich um ein schwaches Zcichen
handelt, das sich nur durch starken Gebrauch durchgesetzt hat. Gerade
solche urspringlich schwache Zeichen miissen sich aber gegen jede
Schwichung wehren, da sie sonst Gefahr laufen, eincs Tages den Charak-
ter eines Warenzeichens und die darin liegende Funktion zu verlieren.

Die Beklagte begriindet endlich ihren Antrag auf Klageabweisung da-
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mit, dall die Kligerin mit ithrer Klage aus Verletzung ihres Marken-
rechtes in gegen Treu und Glauben verstoBender Weise zugewartet und
damit ihr Klagerecht verwirkt habe. Auch dieser Standpunkt ist abzu-
Ichnen. Selbst wenn man zu Lasten der Kldgerin annimmt, sie habe von
Anfang an, d.h. «seit etwa 1950» das Erscheinen der SOLARIS-Appa-
rate auf dem schweizerischen Markte bemerkt, so 1af3t sich gleichwohl
nicht sagen, sie hitte nach Treu und Glauben sofort einschreiten, warnen
oder gar Klage crheben miissen. Sie durfte vielmehr in guten Treuen zu-
nichst abwarten, ob sich fur sie wirklich Unzukémmlichkeiten ergeben.
Das hing wiederum vom Verhalten der Kiuferschaft ab; denn aus diesem
mulite sich am deutlichsten ergeben, ob cinc Verwechslungsgefahr tat-
sdchlich bestehe (BGE 76 11 396 ££). Da der Kldgerin zunéchst bis Ende
1951 keine Verwechslung bekannt wurde, hatte sie keinecn Anlafl zu so-
fortigem Vorgehen gegen die Beklagte. IThr Zuwarten verstie3 daher nicht
gegen Treu und Glauben. Als dann 1952 die Verwechslungen einsctzten,
erhob die Kldgerin mit ihrem Verwarnungsschreiben vom 30. Januar
1952 rasch und unmifiverstandlich Einspruch und bekriftigte die Ernst-
lichkeit ilires Widerstandes mit der Klageerhebung vor dem Friedens-
richter am 15. April 1952. Wenn die Beklagte dann trotzdem in der Zeit
vom Scptember 1952 bis Mirz 1953 Reklameaufwendungen im hohen
Betrage vou iiber Fr. 85 000.— machte, tat sic dies auf eigene Gefahr und
kann hinterher im Prozef nicht geltend machen, die Kldgerin sei infolge
untatigen Zuschens fiir diese Ausgabe verantwortlich.

I1.

Ungefiahr ein halbes Jahr nach ErlaBl des vorgenannten bundes-
gerichtlichen Urteils wihlte die Beklagte fiir die von ihr vertriebenen
Quarzlampen das Zeichen SULARIS, wobei sie tiber dem Buchstaben U
zunichst ein Sonnensignet in Form cines kleinen Strahlenkranzes an-
brachte. Dieses Sonnensignet lief} sie aber bald wieder fallen. Dic Klage-
rin, welche im Jahre 1953 neben ihren kombinierten Wortbildmarken
noch cine reine Wortmarke SOLIS im schweizerischen Markenregister
hatte eintragen lassen, erhob crneut Klage beim Handelsgericht Ziirich
auf Untersagung der Verwendung des Zeichens SULARIS. Das Handels-
gericht war der Ansicht, dafl zwischen SOLIS und SULARIS im Schrift-
bild, Klang und in der hinweisenden Bedeutung erhebliche Unterschicde
bestchen und dall dadurch der Gesamteindruck der beiden Zeichen so
verschieden sei, daBl zwischen thnen keine Verwechslungsgefahr bestehe.
Das Bundesgericht, an das die Klidgerin Berufung erklarte, war erncut
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anderer Meinung, hob das handelsgerichtliche Urteil auf und erlieB in
GuthciBung der Klage das beantragte Verbot. Es machte hiefiir im we-
sentlichen folgende Uberlegungen:

Ob die Verwechslungsgefahr bereits durch die drei von der Klidgerin
behaupteten tatsdchlichen Verwechslungen bewiesen wire, kann das
Bundesgericht nicht iiberpriifen. Die Vorinstanz hat verbindlich fest-
gestellt, es fehle an tauglichen Behauptungen dafiir, daf3 tatsichlich eine
solche Verwechslung vorgekommen sei. Es bleibt daher die Frage, ob an
sich cine Verwechslungsgefahr bestehe. Sie beurteilt sich nach dem Ge-
samteindruck, den das Publikum von den beiden Bezeichnungen hat.
Der Durchschnittskdufer achtet in seiner Hast und Zerstreutheit nicht auf
kleinere Verschiedenheiten, sondern behilt héchstens ein ausgesprochen
kriftiges Wortbild oder eine einpriagsame Klangwirkung als Ganzes in
Erinnerung (Urteil der 1. Zivilabteilung vom 30. Mirz 1954 1i.S. der
heutigen Parteien). Es ist daher nicht entscheidend, daB3 «bel grammati-
kalisch richtiger Trennung SOLIS und SULARIS tberhaupt «keine
identischen Silben haben. »

Auszugchen ist davon, dafl dic Beklagte sich mit der Wahl des Wortes
SULARIS nicht nur in gefihrliche Nihe des verbotenen Zeichens
SOLARIS begeben hat, sondern daf} sie mit dem Wort SULARIS auf
einen Ausdruck verfiel, der sich markenrechtlich von SOLARIS kaum
unterscheidet. Ob die Fabrikate der Beklagten SOLARIS oder SULARIS
heiflen, macht fiir das hier in Frage kommende Publikum keinen Unter-
schied. Als Bestandteile der fliissigen Sprache héren sich die beiden Be-
zeichnungen im t4glichen Verkehr beinahe gleich an. Dies nicht zuletzt
deshalb, weil SULARIS ecin Fremdwort ist, welches fiir den wenig aul-
merksamen Durchschnittskdufer keinen bestimmten Wortsinn besitzt.
Die von der Beklagten angefithrten Beispicle Sport/Spurt, Solo/Zulu,
Sporen/Spuren usw., die dartun sollten, wie gut sich Worte mit dem Vokal
o von solchen mit u unterscheiden, bilden keinen Gegenbeweis, weil die
einzelnen Worte fiir den deutschsprechenden Kiufer etwas Verschiede-
nes bedeuten. Ubrigens wandelt sich der Vokal o im deutsch-schweizeri-
schen Sprachgebrauch hiufig zum u (Woche/Wuche, Wolle/Wule, Sonne/
Sune); demgemil leidet die Unterscheidbarkeit zwischen Silben auf o
und u ohnehin. Dazu hat sich in zwei romanischen Gebrauchssprach 'n
der Schweiz das o des lateinischen Begriffes sol == Sonne bereits zum u
umgebildet (Rhédtoromanisch: sulai, sulagl, sulael, tessinische Dialekt ::
Sul), weshalb SOLARIS und SULARIS in jenen Sprachbezirken durch-
aus gleichgerichtete Vorstellungen wecken. Gewil3 steht nicht zum Ent-
scheid, ob die Marken SOLARIS und SULARIS nebeneinander Be-
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stand haben. Nachdem das Bundesgericht aber festgestcllt hat, daB
SOLARIS sich nicht mit SOLIS vertragt, miissen die eingctragenen
Marken der Klagerin grundsitzlich gegen jede Bezeichnung geschiitzt
werden, welche dem verbotenen Ausdruck SOLARIS markenmaiBig
gleichkommt. Die Rechtsprechung hat bei der Beurteilung der Verwech-
selbarkeit von Phantasiemarken stets betont, es bestehe keine Notwendig-
keit, geradc eine Bezeichnung zu wihlen, welche eine alte, bekannte
Marke verletzt, oder welche sich in verletzende Nahe ciner solchen Marke
begibt. Verwechslungsfahige Marken sind streng zu beurteilen. Im
Zweifel ist fur die strengere Losung zu entscheiden, weil diese im allge-
mcinen dem redlichen Verkehr besser gerecht wird. Der Beklagten ist
deshalb die Fithrung der Bezeichnung SULARIS zu verbieten.

Die Beklagte spricht der Kldgerin ein schiitzenswertes Interesse an
diesem Verbot mit dem Hinweis darauf ab, sie werde die Marke SULA-
RIS ausschlieflich mit dem Zusatz «Dr. Miiller» gebrauchen. Bereits
die Vorinstanz hat zutreffend festgestellt, dafl dem schr klein gedruckten
Zusatz keine groBe Bedeutung zukommt. In der Tat weckt die Druckwei-
se des Zusatzes «Dr. Miiller» die Uberzeugung, daB nur der Schein ge-
wahrt werden wollte. Wenn der wirkliche Wille der Beklagten nicht auf
eine reine SULARIS-Marke gegangen wire, hitte sie nicht den denk-
bar kleinsten und unleserlichsten Schrifisatz gewihlt. Das Rechtsschutz-
interesse der Kldgerin ist deshalb zu bejahen.

UWG Art. 1, Abs. 2 lit. d, PVU Art. 8.

Unlauterer Wettbewerb durch Wahl und Fithrung einer verwechsel-

baren Firmenbezeichnung.

Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 31. Januar 1956

1.S. Chemosan-Union Aktiengescllschaft, Wien (Kldgerin) gegen

Chemosan AG, Ziirich (Beklagte). (In der amtlichen Sammlung BGE

nicht publiziert.)

Das Handclsgericht Ziirich hatte mit Urteil vom 29. August 1955 dic
Klage der Kligerin gerichtet auf Feststellung, daB3 die Aufnahmc der Be-
zeichnung « Chemosan» in der Firma der Beklagten und die Verwendung
dicser Bezeichnung im Geschiftsverkehr rechtswidrig sei, und auf Unter-
lassung und auf gerichtliches Verbot abgewiesen. Auf die Berufung der
Klagerin hin hat das Bundesgericht diecses Urteil aufgehoben und die
Klage im beantragten Sinne geschiitzt. Es fithrte zur Begriindung hiebei
u.a. Folgendes aus:

Wie die Vorinstanz zutreffend annimmt, fillt die Angleichung einer
Firmabezeichnung an eine schon bestchende Firma unter Art. 1 Abs. 2
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lit. d UWG, wonach unlauteren Wettbewerb begeht, « wer MaBinahmen
trifft, die bestimmt oder gecignet sind, Verwechslungen mit dem Ge-
schiftsbetrieb ... eines andern herbeizuftihren.» Diese Bestimmung kann
nach der Rechtsprechung (BGE 79 11 313 Erw. 2b) auch eine auslidndi-
sche Firma anrufen, zum mindesten wenn sie — wie die Kldgerin — einem
Staate angehort, welcher der Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutze
des gewerblichen Eigentums vom 20. Marz 1883 (PVU) beigetreten ist.
Nach Art. 8 PVU soll namlich der Handelsname in allen Verbandslin-
dern ohne Verpflichtung zur Eintragung oder Hinterlegung geschiitzt
sein. Das ist nach dem oben genannten Entscheid (BGE 79 II 307 ff.)
so zu verstechen, daB eine in der Schweiz nicht im Handelsregister
eingetragene auslindische Firma auf denjenigen Schutz Anspruch hat,
den das schweizerische Recht dem nicht cingetragenen Handelsnamen
gewihrt, insbesondere also auch auf den Schutz nach dem Wettbewerbs-
recht. Voraussetzung hiefiir ist aber, dal die beanstandete Angleichung
an cine auslindische Firmenbezeichnung in der Schweiz AnlaB zu Ver-
wechslungen gibt; denn das UWG will nur den unlauteren Wettbewerb
in der Schweiz bekdmpfen. Eine solche Verwechslungsgefahr ist aber
nur von Belang, wenn die ausldndische Firma im Zeitpunkt, in dem
sich das schweizerische Unternehmen die angecfochtene Firmabezeich-
nung beilegte, in der Schweiz bekannt war, weil sie hier Geschifte in
nennenswertem Umfang betrieb oder doch wegen ihrer Notorietit
(BGE 79 II 314 Erw. 2b).

Die Verwendung der Firmabezeichnung Chemosan AG durch die Be-
klagte ist an sich geeignet, Verwechslungen mit der Firmabezeichnung
Chemosan-Union AG herbeizufiihren. Denn bei beiden bildet das Phanta-
siewort « Chemosan» den in die Augen springenden Hauptbestandteil.
Das gentigt, um Verwechseclbarkeit cintreten zu lassen, da maBgebend der
Eindruck ist, den einc Firmabezeichnung bei Anwendung der im Ver-
kehr iiblichen Sorgfalt im Geddchtnis des Betrachters haften 146t. (BGE
72 11 185.) DaB die beiden Geschiftsbezeichnungen in den iibrigen Be-
standteilen, Union AG einerseits, AG andererseits, nicht vollstindig iiber-
einstimmen, ist belanglos; denn erfahrungsgemi3 werden im praktischen
Leben die Unternehmen hiufig nur mit dem charakteristischen Bestand-
teil ihres Namens bezeichnet, wihrend weitere Zusdtze, insbesondere
solche, die nur die Rechtsform des Unternchmens betreffen, weggelassen
werden. So verhilt es sich gerade im vorliegenden Falle, wie daraus er-
hellt, daf3 in verschiedenen fachlichen Publikationen die Erzeugnisse der
Kligerin, insbesondere ihre bekannteste Spezialitit « Thymophysin»,
lediglich mit dem Zusatz « Chemosan» aufgefiihrt sind. In der Ausgabe
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1950 der Interimsliste der zur Rezeptur fiir die Krankenkassen zugelasse-
nen pharmazeutischen Spezialititen sodann sind auf S. 62 ein Produkt
der Beklagten (Pelsano) und auf S. 80 eines der Kldgerin (Tymophysin)
unter der Bezeichnung «Chemosan» aufgefithrt. Dal3 sich daneben ge-
legentlich auch dic Bezcichnung « Chemosan Wien» vorfindet, schliefit
die Verwechslungsgefahr nicht aus, da diese Bezeichnung der Vermutung
Raum ldBt, bei der « Chemosan Ziirich» handle es sich um eine Tochter-
gesellschaft der « Chemosan Wien».

Der Nachweis stattgefundener Verwechslungen ist nicht erforderlich.
Es geniigt nach dem klaren Wortlaut von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG schon
die Eignung der MaBnahme, Verwechslungen herbeizufithren, d.h. die
bloBe Verwechslungsgefahr.

Trotz der bestehenden Verwechslungsgefahr ist die Vorinstanz
zur Abweisung der Klage gelangt mit der Begriindung, es fehle
der Nachweis dafiir, dafl im Mirz 1945, als die Bcklagte ihre ur-
spriilngliche Firma in Chemosan AG abidnderte, dic Kldgerin in der
Schweiz so bekannt gewesen sei, dal3 die beteiligten Verkehrskreise die
Bezeichnung « Chemosan» ohne weiteres als Hinweis auf die Firma der
Kldgerin oder auf ihre Produkte betrachtet hidtten. Diese Auffassung der
Vorinstanz beruht jedoch auf einer Uberspannung der Anfordcrungen,
die ein auslindisches Unternehmen erfiillen muf3, um in der Schweiz als
bekannt zu gelten. Wie schon in BGE 79 II 314 Erw. 2b gesagt wurde,
setzt Bekanntheit in diesem Sinne voraus, dafl das auslandische Unter-
nehmen in der Schweiz Geschifte in nennenswertem Umfang betreibt
oder dafl ihm Notorietit zukommt.

Im vorliegenden Falle steht nun fest, daf3 die Kldgerin in den Jahren
1931-1945 in der Schweiz Umsitze erziclte, die von rund Fr. 12 000.—
im Jahre 1931 auf rund Fr. 44 000.— im Jahre 1945 anstiegen. Die Vor-
instanz meint, der Hinweis auf solche Umsatzziffern sei kein schliissiger
Beweis fiir das Bekanntsein der Kldgerin; man miifite zuerst wissen — und
zwar auf Grund ciner Vergleichung mit Umsatzzahlen von Konkurren-
ten oder mit Gesamtumsatzzahlen —, ob diese Ziffern irgendwiec malge-
bend scien. Diese Auffassung geht fehl. Ob ein Konkurrent noch gréBere
Umsitze crzielte als die Kldgerin, ist ohne jede Bedeutung fiir die Ent-
scheidung der Frage, ob die Umsdtze der Kldgerin als solche von nen-
nenswertem Umfang betrachtet werden kénnen. Ebenso ist nicht einzu-
sehen, wieso auf das Verhiltnis des schweizerischen Geschifts der Klige-
rin zu ihrem Gesamtumsatz irgend etwas ankommen koénnte. Ein Ab-
stellen hierauf hitte zur Folge, daB ein ausldndisches Unternehmen, das
seinen Absatz zur Hauptsache in der Schweiz hat, schlechter gestellt
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wiére, als eines, das in der Schweiz einen Umsatz in gleicher Hohe er-
zielt, daneben aber auch in andern Lindern titig ist. MaBgebend kann
vielmehr allein die absolute Hohe der in der Schweiz erzielten Umsitze
der Klagerin sein. Bei der Entscheidung der Ermessensfrage, ob diese einen
nennenswerten Umfang aufweisen, ist zu beachten, daf3 diescs Erforder-
nis von der Rechtsprechung deswegen aufgestellt worden ist, weil Art. 2
Abs. 1 UWG nur demjenigen Anspriiche zuerkennt, der «durch un-
lauteren Wettbewerb in seiner Kundschalft, ... in seinem Geschiltsbetrieh
oder sonst in seinen wirtschaftlichen Intcressen geschidigt oder gefihrdet
ist.» Es miissen also wirtschaftliche Interessen des Kldgers bedroht scin,
und zwar in einem Ausmalle, das iberhaupt Aufhebens wert ist. Das ist
aber unzwecifelhaft der Fall, wenn — wie bisher — ein Jahresumsatz von
Fr. 40 000.— auf den Spielc stcht.

Da die Kldgerin somit im mafigebenden Zeitpunkt in der Schweiz eine
Geschiftstatigkeit nennenswerten Umfangs aufwies, war sie hier bekannt
und deswegen befugt, wettbewerbsrechtlichen Schutz zu beanspruchen.
Damit entfillt die Frage nach dem Vorliegen der Notorietit des kldge-
rischen Unternchmens, die in BGE 79 11 314 Erw. 2b wciter als Indiz
fir das Bekanntsein erwahnt wird. Dic beiden Voraussetzungen sind ent-
gegen der von dcr Vorinstanz offenbar gehegten Meinung nicht kumu-
lativ, sondern alternativ zu verstehen. In der Tat kann auch eine Firma,
die in der Schweiz keine Geschiftstatigkeit ausiibt, hier doch bekannt
sein, weil es sich um ein Unternehmen von Weltruf handelt. In eincm
solchen Falle miifite dem auslindischen Unternehmen cbenfalls das
Recht eingerdumt werden, sich gegen die Verwendung einer mit ihrer
Geschiftsbezeichnung verwechselbaren Firma durch ein schweizerisches
Unternehmen zur Wehr setzen, weil die Meinung aufkommen kénnte, es
bestehe zwischen den beiden Unternehmen ein Zusammenhang. Ob die
Kldgerin Notorietdt in diesem Sinne fir sich in Anspruch nehmen kénnte,
braucht indessen nicht geprift zu werden, da ihr Bekanntheit in der
Schweiz schon kraft ihrer hier entfalteten Geschiftstatigkeit zuzubilligen
ist. Es eriibrigt sich daher, auf die Ausfithrungen einzutreten, mit denen
die Vorinstanz der Kldgerin dicse Notorietdt abgesprochen hat.

Da die Kldgerin lediglich Feststellung des von der Beklagten begange-
nen unlauteren Wettbewerbs und Untersagung weiterer Wettbewerbs-
handlungen der beanstandcten Art verlangt, bedarf es nicht des Nach-
weises cines Verschuldens, insbesonderce einer bésen Absicht aufl seiten
der Beklagten. Ein solcher Nachweis ist nach Art. 1 Abs. 2 lit. d und e
UWG nur nétig, wenn Schadenersatz- und Genugtuungsanspriiche er-
hoben werden. (Mitgeteilt von Dr. R. Schnyder in Firma Dr. A. Wander AG.)
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PVU Art. 6 B Ziff. 3, MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2.

Schutzverweigerung gegeniiber intcrnational hinterlegter Marke in
der Schweiz wegen Téduschungsgcefahr.
BGE 82 1 49 ff.; Urteil der I. Zivilabteilung vom 15. Februar 1956

i.S. Himmerle gegen Eidgen. Amt fir geistiges Eigentum.

Am 5. Oktober 1955 teilte das Eidgen. Amt fiir geistiges Eigentum dem
internationalen Amt zur internationalen Registrierung der Wortmarke
«Novelin» durch die Textilwerke F. M. Himmerle unter Berufung auf
Art. 5 des Madrider Abkommens mit, daf3 diese Marke in der Schweiz
nur teilweise, ndmlich nur fiir Leinenerzeugnisse zum Schutz zugelassen
werden konne, und zwar deswegen, weil sic wegen threr Endsilbe «lin»
bel Verwendung fiir andere Erzeugnisse geeignet wire, das Publikum
tber die Natur der Ware irrezufithren (Art.6B Ziff. 3 PVU; Art. 14 Abs.
2 MSchG). Gegen diesc teilweise Schutzverweigerung erhob die Marken-
inhaberin verwaltungsgerichtliche Beschwerde mit dem Antrag auf un-
cingeschrinkce Zulassung der Marke fur das Gebiet der Schweiz. Das
Bundesgericht hat diese Beschwerde abgewiesen, und zwar im wesentli-
chen aus folgenden Uberlegungen:

1. Art. 6 PVU, auf den Art. 5 des Madrider Abkommens Bezug nimmt,
raumt in lit. B Ziff. 3 jedem Verbandsland die Befugnis ein, Marken zu-
riickzuweisen, «welche gegen die guten Sitten oder gegen die dffentliche
Ordnung verstoBen, namentlich solche, welche geeignet sind, das Publi-
kum zu tduschen.» Art. 14 MSchG sodann bestimmt in Abs. 1 Zifl. 2,
daf die Eintragung einer Marke zu verweigern sei, wenn sie gegen die
guten Sitten verstoBe. Als sittenwidrig gelten nach stindiger Recht-
sprechung insbesondere auch tdiuschende Marken (BGE 79 1253, Erw. 1
und dort erwihnte Entscheide). Der streitigen Marke kann somit in der
Schweiz der Schutz verweigert werden, sofern und soweit sie zu Tédu-
schungen der Kéuferschaft Anla geben kann.

2. IMiir Textilerzeugnisse ist nach den zutreffenden Ausfiihrungen des
Eidgen. Amtes fiir geistiges Eigentum die Marke « Novelin» wegen ihrer
Endsilbe zum mindesten im franzésischen Sprachgebiet geeignet, beim
Durchschnittskdufer die Vorstellung zu erwecken, dafl das mit ihr be-
zeichnete Erzeugnis aus Leinen hergestellt sei. Soweit dies letztere nicht
zutrifft, bestcht somit unbestreitbar die Gefahr einer Irrefithrung des
Publikums. DaB diese Tauschungsgefahr tatsichlich besteht, wird be-
statigt durch die vom Eidg. Amt fiir geistiges Eigentum durchgefithrten
Erhebungen bei einer Anzahl von Warenhdusern und Verbdnden der
Textilfabrikation und des Textilhandels, sowie des Handels mit Sport-
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artikeln, die mit verschwindenden Ausnahmen der Auffassung Ausdruck
gegeben haben, daB3 die Marke «Novelin» auf Leinengewebe schlieBen
lasse. Nach stdndiger Rechtsprechung geniigt es, wenn dic Tduschungs-
gefahr auch nur fiir eines der verschiedenen Sprachgcbiete der Schweiz
bejaht werden mufl (BGE 76 1 169, 56 1 472).

Zu Unrecht glaubt die Beschwerdefithrerin, sich darauf berufen zu
kénnen, dafl zahlreiche Stoffbezeichnungen bestehen, die auf «-lin»
enden, wie z. B. Popeline, Moussclin, Gobelin, Perkalin, ohne daf} diese
Stoffe aus Leinen hergestellt sind und ohne daf3 diese Bezeichnungen vom
Publikum als Hinweis auf Leinenstoffe verstanden werden. Denn alle
diese Namen bctreffen Bezeichnungen fiir bestimmte Stoffarten, von
denen das Publikum von vornhcrein weif, daB sic nicht aus Leinen her-
gestellt sind, wihrend es sich bei der streitigen Marke um cine Phantasie-
bezeichnung ohne selbstindige Bedeutung handelt.

3. Ohne Belang ist schliefilich, daB die streitige Marke in ihrem Ur-
sprungsland Osterreich anstandslos zugelassen wurde. GemiB stindiger
Praxis ist jedes Verbandsland befugt, tiber die Zuldssigkeit einer Marke
unter dem hier in Frage stchenden Gesichtspunkt selbstdandig zu befinden
(BGE 79 T 256 Erw. 4 und dort erwihnte Entscheide). Die Zulassung
der Marke in Osterrcich ist wohl damit zu erkliren, daB dieses rcin
deutschsprachige Land auf dic fir Kiufer franzosischer Sprache beste-
hende Tduschungsgefahr nicht Riicksicht zu nehmen brauchte.

III. Urheberrecht

ADOLF STREULI, ZURICH

Auffihrungsrechte an Tonfilmmusik

DasBundesgericht befaBte sich bereits in seinen beiden Entscheidungen
aus den Jahren 1933 und 1948 (BGE 59/II Scite 473 ff. und BGE 74/I1
Seite 106 fI.) mit der Frage, ob Tonfilme nur mit Zustimmung der Kom-
ponisten, deren Kompositionen in den Filmen verwendet wurden, 6ffent-
lich vorgefithrt werden kénnen und ob fir den Erwerb dieser Auf-
fithrungsrechte der Veranstalter der Tonfilmvorfithrungen verantwort-
lich sei.

Mit beiden Urteilen bejahte das Bundesgericht selbstverstindlich diese
beiden Fragen.

Gestiitzt auf diese Bundesgerichtsurteile stellte die Suisa, Schweize-
rische Gesellschaft der Urheber und Verleger, Mandatarin der Kompo-
nisten praktisch der gesamten Welt fiir die Verwaltung der Auftiih-
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rungsrechte in der Schweiz, im Jahre 1951 Strafantrag gegen einen
schweizerischen Kinobesitzer, der sich trotz der vorumschriebenen Recht-
sprechung weigerte, fiir die Vorfithrung von Tonfilmen (insbesondere
solcher amerikanischen Ursprunges) die Ermichtigung der Suisa ein-
zuholen. Er bestritt zunichst erneut die vom Bundesgericht wiederholt
festgestellte Rechtslage und behauptete tiberdies, dal3 das Auffithrungs-
recht der Komponisten an Tonfilmmusik — falls es tiberhaupt bestehen
sollte — von den letzteren nicht an ihre Autorengescllschaften und damit
an die Suisa, sondern vielmehr an dic Filmproduzenten abgetreten
werde. Die Filmproduzenten aber wiirden die Auffithrungsrechte tiber
die Verleiher den Lichtspicltheatern einrdumen, so daf3 die Lichtspiel-
theater nicht verpflichtet seien, diese von der Suisa zu erwerben.

Der Angcklagte wurde vom Polizeigericht Bascl-Stadt, das in erster
Instanz zu entscheiden hatte, bewuB3t im Widerspruch zur Bundes-
gerichtspraxis freigesproclien. Dieses Polizeigericht wollte zugestandener-
mafcn mit diesem Urteil die Anderung ciner iiber dic ganze Welt giilti-
gen Rechtslage inauguriercn und damit das weltweite Vertragssystem
Autor/Verleger/Kinoindustrie in Frage stellen! Das Appellationsgericht
des Kantons Basel-Stadt, als zweitc Instanz, verurteilte erwartungsgemif
den Angeklagten im Sinne des Strafantrages der Suisa wegen fort-
gesetzter Urheberrechtsverletzung. Der Kassationshof des Bundesgerich-
tes bestdtigte dic frithere bundesgerichtliche Rechtsprechung, hob jedoch
das Urteil des Appellationsgerichtes Basel-Stadt im Strafpunkt auf und
wics den Fall nochmals an das Appellationsgericht zurtick zur Erhebung
weiterer Beweise iiber dic Aktivlegitimation der Suisa und das Verschul-
den des Angeklagten. Das Appellationsgericht bestitigte nach Durch-
fithrung eines eingehenden Beweisverfahrens sein fritheres Urteil.

Nachstehend geben wir die wesentlichen Erwédgungen aus dem Ent-
scheid des Kassationshofes des Bundesgerichtes vom 21. Mai 1954 und
des Appellationsgerichtes des Kantons Basel-Stadt vom 5. Oktober 1955
wieder.

Aus dem Bundesgerichisentscheid :

«4. Dem Beschwerdefiihrer wird vorgeworfen, dafl er Musik in Ton-
filmen habe auffiihren lassen. Im Tonfilm aber ist sie zusammen mit den
Beitrdagen der tibrigen Schopfer Bestandteil eines besonderen, kinemato-
graphisch festgchaltenen Gesamtwerkes, das als solches unter dem Schutz
des Gesetzes steht (Art. 1 URG). Fir dicses Gesamtwerk gelten dic bloB3
auf musikalische Werke anwendbaren Bestimmungen der Art. 17 ff. URG
nicht. Der Tonfilm darf also nicht als ein auf mechanische Instrumente
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itbertragenes Werk gemil3 Art. 21 URG mit solchen Instrumenten ohne
weiteres auch dffentlich aufgefithrt werden (BGE 59 11473 ff., 74 IT 111).
Der Beschwerdefthrer behauptet das auch nicht, sondern leitet das Recht,
den Tonfilm ohne Ermichtigung secitens der Suisa aufzufithren, aus
einem entsprechenden Rechte des Filmverleihers ab, das dieser vom
Filmunternehmer erworben habe.

5. Das origindre Urheberrecht am Tonfilm steht nach der Rechtspre-
chung desBundesgerichts nicht dem Filmunternehmer zu, der ohne eigene
schopferische Tiatigkeit lediglich dic ineinandergreifenden Schépfungen
verschiedener Autoren leitet und finanziert; denn nach dem Urheber-
rechtsgesetz entsteht das Urheberrecht in der Person des geistig Schopfen-
den, und die analoge Anwendung des Art. 343 OR (Rccht des Dienst-
herrn auf die Erfindungen des Angestellten) oder des Art. 393 OR (Ur-
heberrecht des Verlegers bei Werken, dic nach dessen Plan bearbeitet
werden) rechtfertigt sich nicht (BGE 74 I1 111 {t). Daran ist festzu-
halten. Von dieser Auffassung geht denn auch der Beschwerdecfiihrer aus.

6. Wenn mehrere ein Werk gemeinsam geschaffen haben, so daf die
Beitrdge der einzelnen sich nicht voncinander trennen lassen, steht ihnen
gemalB Art. 7 URG das Urheberrecht an diesem Werk gemcinschaftlich
zu und kénnen sie nur gemeinsam iber dieses Urheberrecht verfiigen.
Der Beschwerdefithrer erachtet die Voraussetzungen der Urheberrechts-
gemeinschaft im Sinne dieser Bestimmung als erfullt und schlieBt daraus,
daB3 die Suisa, die ihre Rechte blol vom Komponisten ableite, zur
Stellung des Strafantrages nicht legitimiert sei.

Untrennbar im Sinne des Art. 7 URG sind indessen die einzelnen Bei-
triage cines Gesamtwerkes nicht schon dann, wenn durch ihre Loslosung
dieses Werk vernichtet, das geistig-dsthetische Ganze zerstort wird, wie
der Beschwerdefiihrer meint. Wire der Gesetzgeber von dieser Auffassung
ausgegangen, so wire nicht zu verstehen, weshalb Art. 7 URG dic Un-
trennbarkeit der Beitrage tiberhaupt zur Voraussetzung des gemeinsamen
Urheberrechts am Gesamtwerk erhebt; denn das durch die Vereinigung
mechrerer Beitrdge entstandene Gesamtwerk wird immer zerstort, wenn
ein Beitrag abgelost wird; ein Gesamtwerk, von dem einzelne Beitrige
ohne Verdnderung seines individuellen Gepréges und folglich ohne Ver-
nichtung eben dieses ganz bestimmten Gesamtwerkes losgelost werden
konnten, ist gar nicht denkbar. Wenn Art. 7 URG von einem gemeinsam

1 Seit dem Inkrafttreten des rev. URG, d.h. seit 1. Dezember 1955, bedirfen nun
auch offentliche Auffithrungen vermittels mechanischer Instrumente der Bewilligung
des Urhebers. (Anmerkung der Red.)
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geschaffenen Werke spricht, das so entstanden ist, daf3 die Beitrage der
einzelnen Schopfer «sich nicht voneinander trennen lassen», kann unter
der Untrennbarkeit deshalb nur die technmische Untrennbarkeit ver-
standen sein. In diesem Falle erhalten die Schopfer der Beitrige Mit-
urheberrecht am Ganzen und kénnen iiber das gemeinsame Urheber-
recht am Gesamtwerk nur gemeinsam verfiigen, ohne daf3 ihnen dabei
freilich verwehrt wire, sich auch ihres Anteils zu entduBBern oder sonstwie
dariiber zu verfiigen. L4Bt sich dagegen ein Beitrag technisch vom Gesamt-
werk trennen, so hat der Schopfer Urheberrecht nur an diesem Beitrag.

Das ist in BGE 74 II 120 zum mindesten fiir den Fall angenommen
worden, daf} der Beitrag auch im geistig-asthetischen Sinne der Selbstan-
digkeit fahig ist, wie es bel der Tonfilmmusik meistens zutrifft. Allein
darauf kann es nicht ankommen. Das Urheberrecht am technisch trenn-
baren Beitrag steht seinem Schépfer schon deshalb zu, weil dieser Bei-
trag Teil eines geistig-dsthetischen Gesamtwerkes ist. Der Schopfer hat
denn auch selbst dann ein Interesse, seinen Beitrag als Teil des Gesamt-
werkes geschiitzt zu sehen, wenn er anders als in diesem Rahmen, ins-
besondere verselbstindigt, praktisch nicht verwertbar ist. Gewi3 kann
in diesem Falle der Urheber aus seinem Beitrag einen Nutzen nur zichen,
wenn die Schopfer der anderen Beitrdge in die Verwertung des Gesamt-
werkes einwilligen. Nichtsdestoweniger erstreckt sich das Urheberrecht
dessen, der den technisch trennbaren Beitrag geleistet hat, nur auf diesen,
nicht auf das Gesamtwerk. Er kann deshalb nur Eingriffe in sein eigenes
Recht verfolgen, wogegen im I'alle der Urheberrechtsgemeinschaft im
Sinne des Art. 7 URG jeder cinzelne Miturheber befugt ist, Eingriffe in
das gemeinsame Recht am Ganzen zu verfolgen.

Da die Musik von den iibrigen Teilen des Tonfilmes unbestrittener-
mafBen technisch getrennt werden kann, hat somit der Komponist selb-
standiges Urheberrecht an seinem Beitrag, nicht Miturheberrecht am
Tonfilm als Ganzes. Den andern Urhebern steht anderseits kein Mitur-
heberrecht an der Musik zu, sondern nur Urheberrecht an ihren eigenen
Beitriagen, wobei dahingestellt bleiben kann, ob und inwiewcit sie unter
sich eine Urheberrechtsgemeinschaft bilden, weil ihre Beitrige unter
sich gegebenenfalls zu einer technisch untrennbaren Einheit verschmolzen
sind. Die Annahme einer auf einzelne Schépfer, insbesondere die Schau-
spicler, beschrankten Urheberrechtsgemeinschaft schlosse das selbstdn-
dige Urheberrecht des Komponisten an seinem eigenen Beitrag nicht aus.

Das Bundesgericht hat dieses Ergebnis der Gesetzesauslegung in BGE
74 IT 121 ff. auch daraufhin tiberpriift, ob es praktisch befriedige oder so
stoBend sei, daB3 der Gesetzgeber es unméglich hitte wollen kénnen, wenn
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der Tonfilm beim Erlall des Gesetzes schon bekannt gewesen wére, so dafl
sich gebieterisch die Annahme einer Gesetzesliicke aufdrangte. Allein auch
unter diesem Gesichtspunkt hat es sich nicht veranlaB8t gesehen, dem
Komponisten ein selbstdndiges Urheberrecht an der Musik abzuerkennen.
Schon damals, im Jahre 1948, war zu sagen, daB3 der Tonfilm seit un-
gefdhr zwanzig Jahren bekannt war und wihrend dieser Zeit die Aner-
kennung eines selbstdndigen Urheberrechts des Komponisten an der
Musik zu keinen nennenswerten praktischen Unzukémmlichkeiten, ge-
schweige denn zu unméglichen Zustinden gefiihrt hatte. Beim ErlaB3
des BG betreffend die Verwertung von Urheberrcchten vom 25. Septem-
ber 1940 war man denn auch ohne weiteres davon ausgegangen, dal3 die
zu schaffende Verwertungsgesellschaft auch Vergiitungen fiir die Ton-
filmmusik zu erheben berechtigt sei (BBl 1940 316 f.; Sten.Bull. 1940
NatR 554 f., StR 424). Seit der Fillung des erwdhnten Urteils hat sich
diese Ordnung weiterhin cingelebt. Ein dringendes Bedtirfnis, davon ab-
zuweichen, besteht um so weniger, als sie auch in anderen Léndern Rech-
tens ist (vgl. BGE 74 11 123). Dal} in den Vereinigten Staaten von Ameri-
ka hcute die Lichtspieltheater nach der dortigen Rechtsprechung von
jeder Zahlungspflicht gegeniiber der Ascap befreit sind, die Ascap
vielmehr die Verglitungen fiir die Auffihrung bei den Filmunternehmern
zu erhebcen hat, beruht nach den Feststellungen des Polizeigerichts nicht
auf der Urheberrcchts-, sondern der Antitrustgesetzgebung und dndert
am selbstandigen Urheberrecht des Komponisten nichts. Von einer Ande-
rung der schweizerischen Ordnung wiirden nicht nur die schweizerischen
Komponisten mit ihrer Inlandproduktion betroffen, sondern es wiirde
vor allem auch dem von der Suisa international aufgcbauten Vertrags-
werk der Boden auf dem Gebiete des Tonfilms entzogen. Das wire nur
zu verantworten, wenn sich die bisherige Praxis als schlechthin nicht
mehr haltbar erwicse. Davon kann nicht die Rede sein.

7. Auch wenn demnach ein sclbstandiges Urheberrecht des Komponi-
sten anzuerkennen ist, fragt es sich aber, ob er es, wie das Polizeigericht
mit dem Beschwerdefithrer annimmt, durch den Autorenvertrag dem
Tonfilmunternehmer abtritt. Das Appellationsgericht hat die Urheber-
rechtsverletzung bejaht, ohne diese Frage gepriift zu haben.

Die generelle Abtretungserklirung, die der Komponist der Suisa bei
seinem Eintritt mittels des vorgedruckten Formulars ausstellt, schlieBt
nicht aus, da} er im Autorenvertrag dem Filmunternechmer mit den
iibrigen urheberrechtlichen Befugnissen auch das Recht, die Musik im
Rahmen des Filmes aufzufiihren, iibertrage. Von der Abtretung an die
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Suisa zum vornherein unberithrt bleibt eine Verfiigung zugunsten des
Unternehmers iber das Urheberrecht, wenn sie vor der Abtretung an
die Suisa getroffen wird. Aber auch wenn die Verfugung zugunsten des
Unternchmers der Abtretung an die Suisa nachfolgt, ist sie nicht un-
giiltig; denn die Abtretung an die Suisa ist, wenn nicht blofe Ver-
tretungsvollmacht, doch hochstens fiduziarischer Natur; die Suisa
nimmt gegeniiber den Kinobesitzern nicht eigene Interessen wahr, son-
dern vertritt in Wirklichkeit jene des Komponisten.

Der Beschwerdefithrer hat im Appellationsverfahren zum Beweise der
Abtretung an den Unternehmer die Photokopie eines Autorenvertrages
ins Recht gelegt, den der Komponist Dimitri Tiomkin am 14. Januar 1949
mit der Nat Holt Productions, Inc. in Los Angeles abgeschlossen hat.
Der Vertrag betrifft die Musik zu dem von der Select Cinéma AG. aul-
gefithrten Tonfilm «Canadian Pacific». In Ziffer 3 werden die Vor-
fihrungsrechte vom Komponisten auf die Gesellschaft iibertragen. Dal3
dieser Vertrag ein Typenvertrag sel, wie der Beschwerdefithrer behauptet,
ist aber nicht festgestellt. Die Annahme liegt zwar nahe, daB das Auf-
fithrungsrecht an der Musik vom Komponisten auf den Unternehmer
insoweit tibertragen werde, als es zur Auffihrung des Gesamtwerkes notig
ist, da der Film, wie jeder Mitwirkende weil}, zur Auffihrung bestimmt
ist und sich ohne die entsprechenden Rechte, insbesondere auch jenes an
der Musik, nicht wirtschaftlich verwerten 14B8t. Allein die Suisa beruft
sich auf Autorenvertrige, in denen das Auffithrungsrecht an der Musik
dem Komponisten vorbehalten worden sei, sowie auf Erklirungen von
Komponisten und Unternehmern, die den Vorbehalt bestidtigen. Ob und
in welchen Fillen der dem Ankldger obliegende Beweis erbracht sci, daf3
das Auffithrungsrecht an der Musik nicht auf den Unternchmer tiber-
tragen wurde, der Beschwerdefithrer somit die Urheberrechte des Kom-
ponisten verletzte, hat nicht der Kassationshof, sondern die Vorinstanz zu
entscheiden. Deshalb ist das angefochtene Urteil aufzuheben und die
Sache zu neuer Beurteilung an das Appellationsgericht zuriickzuweisen.

8. Wenn die Vorinstanz dazu kommt, den Ubergang des Auffithrungs-
rechtes vom Komponisten auf den Tonfilmunternehmer allgemein oder
in einem Teil der Fille zu verneinen und damit die Urheberrechtsver-
letzung objektlv wiederum zu bejahen, so wird sie auf dieser Grundlage
auch den subjektiven Tatbestand neu zu priifen haben.

Der Beschwerdefithrer kann nur bestraft werden, wenn er sich bewuft
war, fremde Rechte zu verletzen; denn nur wenn die Urheberrechtsver-
letzung vorsitzlich begangen wird, zieht sie Strafe nach sich (Art. 46
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URG). Soweit er bestreitet, sich des selbstindigen Urheberrechtes der
Komponisten bewullt gewesen zu sein, kann er jedoch nicht gehért wer-
den. Das Appcllationsgericht stellt unter Verweisung auf das erstinstanz-
liche Urteil verbindlich fest, daB3 er die fortgesetztc Urheberrechtsver-
letzung insoweit bewult in Kauf genommen habe, weil er nicht der
redlichen und gewissenhaften Uberzeugung habe sein kénnen, daB er
entgegen BGE 74 IT 106 {I. kein Urheberrecht verletze. Das bedeutet,
dall er die Tat auch begehen wollte fir den Fall, da3 das sclbstindige
Urheberrecht des Komponisten weiterhin anerkannt wiirde. Fragen kann
sich daher nur noch, ob er glaubte, das dem Komponisten allenfalls zu-
zuerkennende selbstindige Urheberrecht sei durch die Autorenvertrige
insoweit, als es zur Auffithrung der Musik im Tonfilm nétig sei, auf die
Filmunternehmer und von dicsen auf die Filmverleiher und auf die
Select Cinéma AG. und die Hollywood AG. als Kinobesitzer iiberge-
gangen. Sollte der Ubergang nicht stattgefunden haben und der Be-
schwerdefiihrer sich dessen bewufit gewesen sein, so wire er zu bestra-
fen, ohne daBl ithm Art. 20 StGB, auf den er sich beruft, zugute zu
halten wire. Denn mit dem BewuBtsein, dal3 er ein Auffithrungsrecht
nicht durch eine ununterbrochene Kette von Ubertragungen vom Ur-
heberrecht des Komponisten ableiten konne, wire er sich notwendiger-
weise auch bewullt gewesen, daBl er Unrecht tue, die Musik der Ton-
filme trotzdem auffithren zu lassen.»

Aus dem Entscheid des Appellationsgerichtes Basel-Stadt :

«II. In der Sache selbst sind heute einzig noch die beiden eingangs er-
wihnten Fragen (Abtretung der Auffithrungsrechte an die Produzenten;
BewuBtsein des Verzeigten, fremde Rechte zu verletzen) zu priifen.

1. Was zunichst die Verwertung der Auffihrungsrechte durch die Kom-
ponisten anbelangt, so ist auf Grund der von der Suisa eingereichten
Unterlagen vorweg festzustellen, dafl nachgewiesenermalen die von der
Suisa geltend gemachten Auffiihrungsrechte an der vom Verzeigten
gespielten Tonfilmmusik von den Komponisten an ihre Autorengesell-
schaft abgetreten bzw. in diese eingebracht worden sind (vgl. Dossiers B4
Mappe 1-3; D 1-5 und E 1-179). Dies ist denn auch vom Bundesgericht
offenbar nicht bezweifelt worden. Daneben mufl nun aber auch (Urteil
des Kassationshofes S. 18) nachgewiesen werden, daf3 die betreffenden
Auffithrungsrechte nicht auBlerdem von den Komponisten an die Film-
unternchmer tibertragen worden sind.
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a) In dieser Hinsicht machen Staatsanwaltschaft und Suisa in erster
Linie geltend, daB es sich bei der fiduziarischen Ubertragung der Auf-
fiihrungsrechte an dic Autorengesellschaften in allen in Betracht fallen-
den Lindern um einen vollen Rechtserwerb handle, der —solange die Mit-
gliedschaft des Komponisten bestehe — nicht riickgingig gemacht werden
kénne; eine nachtrigliche Abtretung der gleichen Rechte an den Film-
unternehmer sei bei dieser Sachlage praktisch gar nicht moglich. Diese
Austihrungen und die cntsprechenden Beweismittel, so wesentlich fiir
die vom Bundesgericht gestellte Frage sie an sich auch sein mégen,
konnen indessen nicht berticksichtigt werden, weil sie gegen die Priamisse
der Kassation verstoBen, da3 cine Abtretung der Auffithrungsrechte an
den Produzenten durch die Ubertragung an die Autorengesellschaft
nicht ausgeschlossen sei (vgl. BGE 80 IV 140).

Zu horen ist dagegen der sinngemil iiber das vom Kassationshof vor-
geschriebene Beweisthema nicht hinausgehende weitere Einwand der
Suisa, daB die Filmunternehmer, wenn sie schon Auffihrungsrechte
an der Tonfilmmusik erwerben, diese nicht iiber den Verleih an den
Kinobesitzer iibertragen, sondern vielmehr einem (6fters ihrem eigenen)
Musikverlag, der seinerseits als Mitglied der Autorengesellschaft dieser
die Verwertung iiberldBt, abtreten. DaBl der Verleiher die Musik-Auf-
fithrungsrechte nicht vom Produzenten erwirbt und an den Kinobesitzer
iibertridgt, kann aus den Zeugenaussagen Palivoda (RKO-Verleih),
Ochsner (Universal) und Reyrenn (20th Century Fox-Verleih) geschlos-
sen werden und ergibt sich auch aus den bei den Akten befindlichen
Filmmietformularen und Verleihvertrigen (vgl. Dossiers A 10, 11 und
namentlich den von Palivoda mitgeteilten Vertrag, wonach die Vor-
fihrung des Films vom Verleiher nur Kinobesitzern zu gestatten ist,
welche von den Autorengesellschaften die nétigen Musik-Auffithrungs-
rechte erwerben). Ferner lieBen sich aus dem eingereichten Urkunden-
material in der Tat einc Reihe von Indizien dafiir anfithren, daf3 in
manchen Fillen die Produzenten selber tiber die (generell an den Auf-
fiihrungsentschiadigungen fiir Werke in ihrem Verlag beteiligten) Ver-
leger ebenfalls an der Verwertung der Musik-Rechte durch die Autoren-
gesellschaften interessiert sind (vgl. z.B. das von der Suisa cingelegte
Schreiben der RKO Radio Pictures Inc. an die englische Autoren-
gesellschaft PRS vom 10. Juni 1952). Allein es eriibrigt sich eine eingehen-
de Erorterung dieser Frage, weil — wie im folgenden auszufiihren sein
wird — schon der Beweis dafiir erbracht ist, daf3 diec Filmunternehmer in
der Regel die Auffithrungsrechte an der vom Verzeigten gespielten Film-
musik gar nicht erworben haben.
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b) Als Beweismittel hieftir fallen zunichst einmal die von der Suisa
eingereichten entsprechenden schriftlichen Erklirungen von gegen 300
Komponisten sowic eincr Anzahl von Filmproduzenten und Verlegern
in Betracht.

Den Bestitigungen der — am Ausgang des Prozesses natiirlich inter-
essierten — Komponisten (vgl. Dossiers B 1 und 4, Mappe 1-3, sowie fast
alle Dossiers E) kommt freilich kein absoluter Beweiswert zu; angesichts
ihrer groflen Zahl sind diese Erklirungen aber doch als beachtliches
Indiz dafiir zu werten, daf3 sich die Komponisten gegeniiber den Film-
unternchmern ihre Rechte vorbehalten. Diescs Indiz wird durch die
anonyme Kritik an den genannten Urkunden, auf die der Verzeigte mit
Eingabe vom 30. Juni 1955 hingewiesen hat, nicht erschiittert.

Die Erkldarungen einer Reihe von Produzenten sodann erbringen beziig-
lich der betreffenden Auffithrungsrechte einen eigentlichen Bewelis fiir die
Richtigkeit der von der Suisa und der Staatsanwaltschaft vertretenen
These (vgl. Dossiers A 11, B 1, 3, E 1, 3, 10, 12, 13, 22-26, 32, 36, 38,
163, 164; dhnlich E 158). Es ist ohne weiteres anzunehmen, daf3 die
Filmunternchmer, wenn sic dic Musik-Auffithrungsrechte selber erwor-
ben und tber den Verleih den Kinobesitzern tbertragen hitten, ihre
Kunden nicht durch unwahre Auskiinfte, die auch ihren eigenen Inter-
essen zuwiderliefen, briiskieren wiirden. Bewiesen wird durch diese Er-
klarungen insbesondere auch die Urheberrechtsverletzung hinsichtlich
der vom Verzeigten taglich aufgefiihrten Wochenschau- und Werbefilm-
Begleitmusik. Anderseits ergibt sich aus den beiden vom Verzeigten am
30. Juni 1955 eingelegten Produzenten-Affidavits, wie dic Verteidigung
selber anerkennt, kein Beweis fiir dic Ubertragung der betreffenden (in
casu librigens garnicht alsverletzt behaupteten) Musik-Auffithrungsrechte
an die Unternchmer. Nicht nur handelt es sich dabei um zur cigenen Ver-
teidigung in einem Rechtsstreit mit dem Verzeigten abgegebene Er-
klirungen, sondern es hat auch im wichtigeren Falle (RKO Radio Pic-
tures Inc.) der Direktor der Verleih-Gesellschaft, Armand Palivoda, als
Zeuge versichert, dafi RKO sich damit zur streitigen Frage gar nicht
geduBert habe. Abgesehen davon liegen in dem erwidhnten Schreiben der
RKO an die Autorengescllschaft PRS vom 10. Juni 1952, im RKO-Ver-
leihvertrag und dem — noch zu wiirdigenden — Vertrag mit der ameri-
kanischen Autorengesellschaft Ascap vom 28. Juli 1952 (Dossier B 5)
deutliche Anhaltspunkte dafiir vor, daBl die genannte Produktionsfirma
die Autorengesellschaften als Verwalter der Musik-Auffithrungsrechte
ancrkennt.
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Nicht ohne Beweiswert sind aber auch die schriftlichen, aufl zahlreiche
dervomVerzeigten gespiclten Filme Bezugnchmenden Erklarungen ameri-
kanischer Musikverleger (Dossier B 8), da3 nach tibereinstimmenderAuf-
fassung von Komponisten, Produzenten und Verlegern die Wahrneh-
mung der Musik-Auffithrungsrechte in der Schweiz allein durch dic
Suisa zu erfolgen habe. Wohl sind, wie erwihnt, auch die Verleger in
den Autorengescllschaften organisiert und an den Auffithrungsentschi-
digungen becteiligt, so daB gegeniiber ihren Erklirungen cbenfalls ge-
wisse Vorbehalte am Platze erscheinen. Da jedoch diese Verlagsfirmen
zum Teil mindestens — wie schon ithre Namen besagen - den amerika-
nischen Filmproduzenten sehr nahe stehen (vgl. Dossier A 6), kann aus
ihren Erklarungen doch in gewissem Umfange aufl einen entsprechenden
Standpunkt der betreffenden Produzenten geschlossen werden.

c) Mallgebende Bedeutung kommt nun aber den Tonfilmmusik-Auf-
stellungen (cue-sheets) zu, die tiber die in einem bestimmten Film verwen-
dete Musik detaillierte Auskunft geben (Dossiers C und E 1-179). Diese
Aufstellungen, welche erst die Verteilung der Auffithrungsentschidigun-
gen gestatten, konnen dic Autorengescllschaften nur vom Filmproduzen-
ten oder mit dessen Zustimmung tiber den Verleger erhalten. Zahlreiche
der von der Suisa cingelegten cue-sheets tragen denn auch den Brief-
kopf der Unternchmerfirma (vgl. Dossicr C). Die Zustellung dieser Ver-
zcichnisse an dic Verwertungsgesellschaft kann nur im Hinblick auf dic
Erhebung und Verteilung der von den Kinobesitzern zu bezahlenden
Auffithrungsentschadigungen erfolgen; in ithr kommt demnach die gene-
relle Anerkennung der den Autorengcsellschaften zustehenden treu-
handerischen Verwertungsrechte durch dic Filmproduzenten klar zum
Ausdruck.

d) Nicht weniger beweiskriftig sind weiter dic von der Suisa vor-
gelegten Vertrage fihrender amerikanischer Filmunternehmer (Warner
Bros.,, Paramount, 20th Century Fox, RKO, Columbia, Universal,
Metro-Goldwyn-Mayer/Loew) mit der Autorengescllschaft Ascap, die
nach dem Consent Judgement vom 14. Mirz 1950 (s. Urteil des Polizei-
gerichts S. 35) abgeschlossen worden sind (Dossier B 9). Danach ver-
pflichteten sich die Produzenten gegeniiber Ascap zur Zahlung pau-
schaler Musik-Auffiihrungsentschiddigungen anstelle der Kinobesitzer im
Gebiet der USA. Diese Vertrdge, die sich allein auf Vorfilhrungen im
cigenen Land beziehen, wiren undenkbar, wenn die Unternchmer die
betreffenden Auffithrungsrechte direkt vom Komponisten zu erwerben
pflegten.
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Eine weitere Stiitze, freilich von fraglichem Wert, findet die Auffassung
der verzeigenden Behorde in den von der Suisa eingereichten Vertrigen
zwischen Komponisten und Produzenten (vgl. Dossiers B6, 7a, 9; E 27-31,
39). Diese Vertrage enthalten cinen Vorbehalt der Auffihrungsrechte bzw.
der an die Autorengesellschaft abgetretenen Rechte, wobei immerhin
verschiedentlich nicht klar zum Ausdruck kommt, dall darunter auch die
Rechte zur Auffihrung der Musik in Verbindung mit der Filmvorfih-
rung verstanden sind. Anderseits kann aber angesichts dieser Vorbehalte
auch aus den umfassenden Abtretungsklauseln cines Teils dieser Vertrage
nicht der gegenteilige Schlull gezogen werden, dall danach die Auf-
fihrungsrechte dem Produzenten zustinden. Fiir die Vertrage B 6 mag
ebensogut zutreffcn, wie die Suisa geltend macht, dal die generclle Ab-
tretung der Autorenrechte nur dem Produzenten die Erwirkung der Auf-
nahme des Musikwerks in das amerikanische Copyright-Register nach der
Publikation erméglichen soll, wahrend im Verhiltnis der Vertragsparteien
der nachfolgende Vorbehalt der Auffiihrungsrechte ma3gebend ist.

Auch hinsichtlich derjenigen Vertrige zwischen Komponist und Pro-
duzent, in denen kein spezicller Vorbehalt der Auffuhrungsrechte ent-
halten ist, steht — wie die Suisa mit Recht geltend macht — keineswegs
fest, daB dic genannten Rechte iibertragen seinsollten. Berticksichtigt man,
dal3 die Zugehorigkeit der Komponisten zu Autorengesellschaften und
dic damit verbundene Abtretung aller Auffithrungsrechte dem Unter-
nehmer wohl regelmiBig bekannt sind, so ist auch ein stillschweigender
Vorbehalt dicser Rechte gegeniiber dem Produzenten ohne weiteres
méglich, namentlich wenn die jahrzehntelange allgemeine Praxis, dal
diese Rechte von den Autorengesellschaften verwertet werden, in Be-
tracht gezogen wird.

In Anbetracht all dieser Tatsachen kann jedenfalls entgegen der Mei-
nung des Verzeigten aus dem Umstand, dafl nur eine beschriankte Zahl
von Komponistenvertrigen mit dem Vorbehalt der Auffithrungsrechte
eingereicht sind, nicht gefolgert werden, der Unternehmer erwerbe in der
Regel die in Frage stchenden Rechte. Was speziell den vom Verzeigten
eingelegten Vertrag Tiomkin/Nat Holt Productions vom 14. Januar 1949
betreffend den Film «Canadian Pacific» anbelangt, so handelt es sich
dabei offensichtlich nicht um einen typischen Komponistenvertrag, son-
dern um ein Formular zur Ubertragung literarischer oder dramatischer
Werke. Der Komponist Tiomkin bestitigt denn auch, dal3 er das ent-
sprechende Auffithrungsrecht nicht an den Produzenten abgetreten habe;
ein Vorbehalt im Autorenvertrag sei ihm als unnétig erschienen, weil er
tiber die Auffithrungsrechte, dic er 1928 gencrell in die Autorengesell-
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schaft Sacem eingebracht habe, gar nicht mehr habe verfiligen kénnen
(vgl. Dossier A 12).

Eine weitere Gruppe von Beweisdokumenten fir die Legitimation der
Suisa stellen sodann die eingereichten Vertrige zwischen Verlegern
und Produzenten (Dossier B 10) dar, wonach der Unternehmer vom Ver-
leger ein Musikwerk zur Aufnahme in den Tonfilm erwirbt, indessen nur
unter dem ausdriicklichen Vorbehalt der an dic Autorengesellschaft iiber-
tragenen Auffilhrungsrechte. Hieraus ergibt sich fur cinen weiteren Teil
der vom Verzeigten aufgefiihrten Tonfilm-Musikwerke der klare Bewelis,
dafl Urheberrechte verletzt worden sind.

Als letztes Indiz dafiir, daBl die Komponisten ithre Auffithrungsrechte
gegentiber den Produzenten vorbehalten, sind endlich die von der Suisa
eingereichten Vertrige zwischen Komponisten und Verlegern zu erwih-
nen (Dossier B 7b und ¢), wonach cbenfalls alle Abmachungen der Par-
telen mit den Autorengesellschaften ausdriicklich vorbchalten bleiben.
Halten sich die Komponisten beil Abtretung ihrer Verlagsrechte an ihre
Vereinbarungen mit der Autorengesellschaft gebunden, so ist auch zu
vermuten, dafl in bezug auf ihre Vertrige mit Produzenten nichts
anderes gilt. '

Aus all den angeftihrten Tatsachen ergibt sich jedenfalls der schliissige
Beweis dafiir, dall in einem groBen Teil der von der Verzeigung um-
faBten Fidlle Arthur Walch Tonfilmmusik aufgefithrt hat, ohne diec Auf-
fithrungsrechte von der — dariiber in der Schweiz allein verfiigenden —
Suisa erworben zu haben. Durch die Auffithrungscntschiadigung er-
halten die Komponisten nicht — wie der Verzeigte behauptet — einc
Doppelzablung, denn sie haben nur ihire Arbeit, nicht auch ihr Recht auf
Anteil am Erfolg ihrer Filmmusik den Produzenten gegen Zahlung ab-
getreten. In objektiver Hinsicht ist daher der Tatbestand der fortgesetzten
Urheberrechtsverletzung im Sinne von Art. 42 Ziff. 1 lit. ¢ URG erfiillt.

2. In subjektiver Hinsicht ist nach dem Urtcil des Kassationshofes allein
noch zu priifen, ob sich der Verzeigte bewuBt war, daBl die Musik-Auf-
fithrungsrechte nicht vom Komponisten dem Produzenten und von die-
sem iliber den Verleih an den Kinobesitzer iibertragen wurden, ob er
somit vorsdtzlich die von der Suisa verwalteten Autorenrechte verletzt
hat. Diese Frage ist klar zu bejahen. Dem Verzeigten war bekannt,daf die
Suisa seit Jahren die Auffiihrungsentschidigungen fiir die Tonfilm-
komponisten cinzieht, daf sie in verschiedenen Prozessen ihre Legitima-
tion hiezu nachgewiesen hat und daf} sich in der Schweiz wie in den
meisten tibrigen Lindern die Kinobesitzer allgemein der Pflicht zur Be-
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Zahlung der Musik-Auffithrungsgebiihren unterziehen. Angesichts dieser
Anspriiche der Suisa hitten selbstverstindlich alle Kinobesitzer auf eine
klare Ubertragung der Auffithrungsrechte durch die Verleiher ge-
dringt, falls ihnen ein solcher Rechtserwerb zugesichert worden wire.
Wenn gleichwohl im tiblichen Filmmietvertrags-Formular (Dossier A 10)
von dieser Ubertragung nicht die Rede ist, so muBten die Griinde hierfiir
auch dem Verzeigten ohne weiteres klar sein. Jedenfalls hitte sich Walch
bei dieser Sachlage, bevor er sich berechtigt halten konnte, die Zahlung
der Auffithrungsentschiadigungen zu verweigern, der Unterstiitzung
seines Standpunktes durch Verleiher oder Produzenten vergewissern
miissen. Er hat indcessen, obwohl er in stindigem geschiftlichem Kontakt
mit Verlethern und offenbar auch Produzenten steht, von keinem einzi-
gen dersclben eine Bestdtigung daftir beibringen kénnen, dafB3 ihm die
Musik-Auffiihrungsrechte abgetreten seien; dic von ihm behaupteten
miindlichen Zusicherungen sind von den requisitorisch befragten Zeugen
entschieden bestritten worden und auch die Zeugen Ochsner und Berger
haben sich nach ihrer Darstellung beziiglich der Musikrechte bzw. der
Pflicht zur Zahlung an die Suisa gegentiber Walch nicht geduflert.
Gewisse Schritte zur Abklarung der streitigen Frage hat der Verzeigtc
im ibrigen ohnchin erst im Verlauf des Strafverfahrens unternommen;
im wesentlichen ging es ihm eben nur darum, das selbstandige Auffiih-
rungsrecht des Komponisten erneut zu bestreiten. Es ware Walch nun
aber zweifellos ohne Miihe moglich gewesen, sich zum mindesten bei
den schweizerischen Produzenten Klarheit iiber die Abtretung der Auf-
fithrungsrechte zu verschaffen; er hitte dabeci jedenfalls die gleichen ein-
deutigen Auskiinfte erhalten, die von diesen Unternehmern heute bei den
Akten liegen. Auf den cinzigen von ihm beigebrachten Vertrag Tiomkin/
Nat Holt Productions konnte der Verzeigte seinc Annahme, er habe fiir
samtliche von ihm gespielten Filme die Musikrechte erworben, um so
weniger stiitzen, als es sich dabei klar erkennbar um ein Vertragsmuster
fir nichtmusikalische Werke handelt. Auch mit dem Hinweis auf die
neue amerikanische Rechtsprechung vermag der Verzeigte seinen guten
Glauben nicht darzutun. War ihm ndmlich das Consent Judgment be-
kannt, so muBte er auch wissen, da3 dieser Entscheid sich allein auf das
Gebiet der USA bezog und dafl danach der Autorengesellschaft Ascap
das Recht auf die Auffithrungsentschidigungen an sich nicht bestritten
wurde. Endlich ist auch darauf hinzuweisen, dal3 der Verzeigte, selbst
nachdem ihm im vorliegenden Prozef3 erneut klare Beweise fiir die Be-
rechtigung der Suisa vorgelegt wurden, unbekiimmert weiter die
Urheberrechte der Komponisten verletzt hat. Diese Einstellung 1aBt
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darauf schlieBen, da3 er auch in den Jahren 1950/1951 die Moglichkeit
der Urheberrechisverletzung bewuft in Kauf nahm. Aus all dem geht cin-
deutig hervor, dal Arthur Walch in den Jahren 1950 und 1951 vor-
sitzlich die Urheberrechte der Tonfilm-Komponisten stindig miBachtet
hat. Er ist daher in Bestitigung des Entscheides vom 18. November 1953,
auf den im tbrigen verwiesen wird, der fortgesetzten Verletzung von
Urheberrechten gemif Art.42 Ziff. 1 lit.c URG schuldig zu sprechen. »

In ihrem Bericht iiber das Jahr 1955 1afit sich die Suisa beziiglich
-dieses Prozesses unter anderem wie folgt vernehmen:

Die materielle Rechtslage und die Tatsachen wurden, die crste durch den
Kassationshof und die zweiten durch das kantonale Gericht, derart eindeutig (und
meisterlich) bestitigt, daf3 der Delinquent es nicht mehr wagte, ein neues Kassations-
begehren einzureichen, und dafl er auch die in den letzten 5 Jahren aufgelaufene
Zivilforderung ancrkannte. Es gibt aber zu denken, da3 die Suisa die halbe Welt fiir
die Produktion von Beweisdokumenten fiir eine Sachlage zu mobilisicren hatte,
welche weltweit notorisch ist, und dies in einem Strafprozef3, in dem die Beweise fur
einige wenige Fille von absichtlichen Rechtsverletzungen zur Verurteilung ge-
niigen sollten. Ferner gibt es zu denken, daB} es nicht weniger als vier Urteile von
drei verschiedenen Instanzen in einem Verfahren, welches rund 5 Jahre dauerte,
brauchte, um einen notorischen Verletzer von einer in Bundesgerichtsprajudizien
eindeutig festgestellten Rechtslage zu einer Bufle von ¥r. 2000.— verurteilen zu lassen.
Dabei handelte es sich um einen Deliktsbetrag von mehreren 10 000 Franken, aller-
dings erreicht durch die Verletzung von nur «geistigem» Eigentum! Wenn es noch
eines Beweises dafiir bediirfen sollte, dal die Urheber iiberhaupt nicht in der Lage
wiren, ihre fundamentalen Rechte ohne Autorengescllschaften durchzusetzen, ist
es ein solcher ProzeB, dessen Durchfithrung eine Summe kostcte, aus der ein Kom-
ponist viele Jahre zu leben vermdochte.



Gesetzesiibersicht

April bis September 1956

Schwerz

Im Bundesgesetz betr. die gewerblichen Muster und Modelle vom
30. Mirz 1900 ist Art. 36 (Textilparagraph) aufgehoben worden. Dem-
entsprechend hat auch Art. 14, Absatz 2 und 3 der Vollzichungsver-
ordnung vom 27. Juli 1900 Anderungen erfahren. Die maBgebenden
Veroffentlichungen finden sich:

a) Botschaft und Entwurf ecines Bundesbeschlusses: Bundesblatt 1955
11 774;

b) Bundesgesetz vom 21. Mirz 1956, in Kraft ab 1. August 1956:
AS. 1956, 805;

c) BundesratsbeschluBl vom 14. Juli 1956, betreffend Abdnderung der
Vollzichungsverordnung: AS 1956, 806.

(Mitgeteilt vom Eidg. Amt fur geistiges Eigentum)
Frankreich

Jeder franzosischen Patentanmeldung ist mit Wirkung ab 1. Juli 1956
ein «abrégé descriptif» (iiber den Gegenstand der Erfindung) beizu-
fugen; diese «abrégés» werden vom Institut national de la propriété in-
dustrielle innert Monatsfrist nach erfolgter Patenterteilung verdfentlicht.

(Propriété Industrielle, Juni 1956)
Monaco

Mit Wirkung ab 29. April 1956 gilt fiir Monaco die Londoner Fassung
der PVU und des Madrider Markenabkommens.

(Propriété Industrielle, April 1956)
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Nord-Rhodesien

Nachdem bis anhin Patent- und Markenanmeldungen in Nord-Rho-
desien nur auf Grund der entsprechenden britischen Registricrungen ge-
tatigt werden konnten, ist es nunmehr moglich, die Anmeldungen auch
auf Grund der entsprechenden Eintragungen in Stid-Rhodesien zu hinter-
legen. Patentanmeldungen, die sich auf stid-rhodesische Eintragungen
stiitzen, sind innert 12 Monaten zu hinterlegen; Markenanmeldungen
kénnen in Nord-Rhodecsien getitigt werden, solange sich die grundlegen-
den siid-rhodesischen oder britischen Eintragungen in Kraft befinden.

(Private Information)
Spanien

Gemil einer amtlich nicht bestitigten Mitteilung soll — trotz dem
kiirzlich erfolgten Beitritt Spaniens zur Londoner Fassung der PVU —
fur Patentanmeldungen die Beanspruchung mehrcrer Priorititen bis auf
weiteres (d.h. bis die spanische Gesetzgebung den internationalen Ver-
einbarungen angepalit sein wird) noch nicht mdoglich sein.

(Private Information)

Tiirker

Seit dem 10. September 1956 ist die Tiirkei nicht mchr Mitglied des
Madrider Abkommens (vgl. Heft 1, 1956, S. 99).

(Propriété Industrielle, Mai 1956)

(Mitgeteilt von der Patentabteilung der CIBA Aktiengesellschalft)



Réciprocité en matiére de marques

(Etat au ler octobre 1956)

I.

Réciprocité générale,selon I’art. 7, 1¢Tal., ch. 2 de la loi sur les marques.
Outre les pays parties a la convention d’union de Paris, cette réciprocité
est admise entre la Suisse et les pays suivants:

République démocratique allemande  Islande

Argentine Kenya
Iles Bahama Fédération de Malaisie
Iles Bermudes Pakistan
*(Chili *Panama
Chypre *Pérou
*Colombie Philippines
Congo Belge *Rhodésie du Sud
*Guatémala Thailande
Honduras URSS
*Inde Uruguay
Irak *Vénézuéla
*Iran
11.

Réciprocité selon Part. 7, 2¢ al. (dispense de la preuve de Ienregistre-
ment au pays d’origine).

République démocratique allemande  Canada
République fédérale d’Allemagne Danemark

Australie Espagne

Autriche **Etats-Unis d’Amérique
Belgique (y compris Porto-Rico)
Iles Bermudes France

Brésil (y compris ' Algérie)



Grandec-Bretagne ct

Irlande du Nord

Gréce
*Hong-Kong
*Inde

Irlande

Israél

Ttalie

Japon

Liban

Liechtentstein

* Réciprocité de fait, admise sur la foi de déclarations faites par les représentations
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Fédération de Malaisie

Norvege

Nouvelle-Zélande
*Pakistan

Pays-Bas

Rhodésie du Sud
*Singapour

Suede

Thailande

Union Sud-Africaine

diplomatiques suisscs ou par des déposants dans les pays en question.

Pour les autres pays, il s’agit d’une réciprocité fondée sur un accord diplomatique
ou une déclaration formelle des autorités compétentcs, adressée directement a notre

bureau ou transmise par les organes diplomatiques ou des particuliers.

** Les déposants suisses doivent, dans ce pays, fournir la preuve de Ienregistrement
de la marque en Suissc si, au moment du dépot, celle-ci n’a pas cncore été utilisée aux

Etats-Unis.

(Mitgeteilt vom Eidg. Amt fiir geistiges Eigentum)



Aus der Praxis des Auslandes
Ttalien

Der Schutzumfang italienischer Verfahrenspatente

(Zwei Urteile zur Frage der Einfuhr von im Ausland

hergestellten Erzeugnisscn)

Art. 2 des italienischen Patentgesetzes vom 29. Juni 1939 hat den
folgenden Wortlaut:

Il brevetto concernente un nuovo mctodo o processo industriale ne attribuisce al
titolare 'uso esclusivo. Se il metodo o processo ¢ diretto ad ottenere un prodotto
industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purche esso
possa formare oggetto di brevetto. Ogni altro prodotto identico si presume ottenuto,
salvo prova in contrario, col metodo o processo che & oggetto del brevetto.

In seiner Schrift «Brevetto die metodo o processo e brevetto di pro-
dotto» (Problemi del diritto industriale n. 3, 1941 XIX) beschiftigt sich
Natale Mazzola eingehend mit diesem Artikel und kommt zum Ergebnis,
daB dessen Anwendung nicht nur die nationale Industrie schidige, son-
dern daB er auch gegen die fundamentalen Grundsitze des Patentrechtes
verstoBe. Der Verfasser erbringt anschlieBend den Nachweis, daf3 der
Wortlaut dieser Bestimmung gar nicht den Willen des Gesetzgebers ent-
halte, und daB sie deshalb und weil sie sinnlos sei, nicht zur Anwendung
gelangen dirfe. Die beiden letzten Sitze des Artikels seien als «lettera
morta» zu streichen.

Kiirzlich bot sich nun erstmals zwei Gerichten die Gelegenheit, sich
mit der Auslegung dieser umstrittenen Regelung zu befassen. Mit Riick-
sicht auf die Tragwecite dieser Entscheidungen und den interessanten
Interpretationsversuch der am ProzeB beteiligten italienischen Gesell-
schaft wird der nachstehenden Darlegung des Inhaltes der Urteile cin
kurzer Uberblick iiber Tatbestand und Rechtsbegriindung der Parteien
vorausgeschickt.



— 223 —

I.

Wegen Importes, Verkaufes und Weiterverarbeitung einer schweizeri-
schen synthetischen Textil{aser in [talien hat die italienische Firma Rho-
diatoce beim Zivilgericht von Florenz gegen eine Anzahl italienischer
Textilfirmen Patentverletzungsklage erhobenl. Sie berief sich auf sieben
ihr gehérende Verfahrenspatente und verlangte u.a. Feststellung der
Patentverletzung, Beschlagnahmung der fraglichen Textilfaser, Schaden-
ersatz und Urteilspublikation.

Mit dieser Klage erreichte die Kldgerin, dal3 ihr verschiedene Firmen,
die die Textilfaser importierten oder weiterverarbeiteten, eine schriftliche
Erklarung abgaben, worin sie anerkannten, die sieben erwiithnten Patente
verletzt zu haben, und sich verpflichteten, bis zu deren Ablaufihren ent-
sprechenden Bedarf nur noch bei der Rhodiatoce oder bei deren Lizenz-
nehmern zu decken. Gegen diese Erklarung zog die Rhodiatoce die Klage
zurlick oder verzichtete — sofern die betreffende Firma noch nicht ein-
geklagt war - auf die Einleitung eines Prozesses.

Dieses Vorgehen veranlafite die betroffenen Schweizerfirmen 2 gegen
die Rhodiatoce beim Zivilgericht in Mailand eine Klage anzustrengen
mit dem Hauptbegehren um Feststellung, daf3 auf Grund der sieben in
Florenz angerufenen Patente der Import, der Verkauf und die Weiter-
verarbeitung ihrer Textilfaser nicht untersagt werden kénne, und um
Verurteilung wegen unlauteren Wettbewerbes?.

II.

Da es sich bei den eingcklagten Patenten um Verfahrenspatente
handelte, deren Verfahren keine neuen Erzeugnisse ergeben?, vertraten
die Beklagten in Florenz und die Kligerinnen in Mailand den Stand-
punkt, daB sie die Verschiedenheit des Herstellungsprozesses ihrer Faser

1 Die schweizerische Verkaufsgesellschaft leistete ihren eingeklagten Kunden durch
ihre Intervention ad adjuvandum Beistand.

2 Néamlich die Patent-, die Fabrikations- und die Verkaufsgesellschaft.
8 Die Klage wegen unlauteren Wettbewerbes interessiert hier nicht.

* Es wurden sieben Verfahrenspatente eingeklagt, von denen zwei zwar formell auch
Produktanspriiche aufweisen. Da im Maildnder Proze3 dic Rhodiatoce anerkannt hat,
dafl auch diese materiell nur Verfahrenspatente sind, ertibrigt es sich hier, den ent-
sprechenden Nachweis sowie die Vorbehalte, die das Florentiner Gericht in dieser
Hinsicht machte, wiederzugeben. Ebenso interessiert in diesem Zusammenhang nicht,
daB sich die Rhodiatoce im Laufe des Florentiner Prozesses nachtriglich noch auf
weitere Patente, darunter auch auf ein Erzeugnispatent, berief.
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von den in dicsen Patenten beschriebenen Verfahren gar nicht nachzu-
weisen brauchten; denn nach ihrer Auffassung schlie8t Art. 2 des Pat.
Ges. den Schutz nicht neuer, aber nach patentierten Verfahren herge-
stellter Erzeugnisse aus.

Demgegeniiber verteidigte die Rhodiatoce die These, daB3 das Ver-
fahrenspatent das nach dem entsprechenden Verfahren hergestellte Er-
zeugnis in jedem Falle mitumfasse. Je nach dem das Erzeugnis ncu und
patentierbar oder bekannt sei, werde es absolut, also unabhingig von der
Fabrikationsweise, oder nur als Produkt des patentierten Verfahrens ge-
schiitzt. Demzufolge kénne sich die Gesetzesvermutung, wonach bis zum
Beweis des Gegenteils jedes gleiche Erzeugnis als nach dem patentierten
Verfahren hergestellt crachtet wird, nur auf das bekannte Erzeugnis be-
ziehen.

Diese These wurde u. a. folgendermaBen begriindet:

a) Die zur Bestimmung des Schutzumfanges des Verfahrenspatentes
heranzuzichenden Grundsitze des Patentrechtes seien nicht mehr im
Patentgesetz vom Jahre 1939, sondern in den Art. 2584, 2585 und 2586
des Codice Civile vom Jahre 1942 enthalten.

(Art. 2584 entspricht Art. 1 des Pat. Ges. und umschreibt das durch das
Patent verlichene Exklusivrecht. Darnach hat der Berechtigte das aus-
schlieBliche Recht, die Erfindung auszufithren und tber sic im Rahmen
und zu den Bedingungen des Gesctzes zu verfiigen. Der zweite Absatz
dieses Artikels stimmt mit demjenigen von Art. 1 des Pat. Ges. iiberein
und lautet:

«ll diritto, (tale facolta esclusiva) si estende anche al commercio del pro-
dotto a cui Uinvenzione si riferisce.»

Art. 2585 ist genau gleich formuliert wie Art. 12 des Pat. Ges. Er hat
den Titel «Oggetto del brevetto» und legt im wesentlichen dar, daf3
sowohl Erzeugnisse als auch Verfahren Gegenstand eines Patentes sein
konnen.

Art. 2586 endlich behandelt das Verfahrenspatent. Er ist mit dem oben
wiedergegebenen Art. 2 des Pat. Ges. identisch, mit der einzigen Aus-
nahme, daf3 der letzte, die gesetzliche Vermutung ordnende Satz von Art.
2 in Art. 2586 ausgelassen ist.)

Das gemal3 Art. 2584 ganz allgemein dem Inhaber eines Erfindungs-
patentes zustehende Exklusivrecht gelte selbstverstindlich auch fiir den
Inhaber eines Verfahrenspatentes. Dessen in Art. 2586 ndher umschrie-
benes Recht erstrecke sich demzufolge auf den ganzen in Art. 2584 fest-
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gelegten Bereich, also auch auf den Handel mit dem Produkt, auf das sich die Er-
findung bezieht. Daraus erhelle, daB3 das Verfahrenspatent sowohl das Ver-
fahren als auch das darnach erzielte Erzeugnis umschlieBe.

b) Wenn nun der zweite Satz von Art. 2586 bestimme, daB3 unter das
Verfahrenspatent auch das nach dem Verfahren erhaltene Erzeugnis
falle, sofern dieses Erzeugnis neu und patentierbar ist, so werde damit der
Grundsatz des absoluten Schutzes des neuen Erzeugnisses durch das Ver-
fahrenspatent ausgesprochen. Anders sci diese Bestimmung gar nicht aus-
zulegen, da sich der reclative Schutz des Verfahrenspatentes bereits aus
Art. 2584 ergebe.

c) Ubrigens diene dieser in Art. 2586 ausdriicklich niedergelegte Grund-
satz nur der Klarheit und dem besseren Verstindnis, da das mittels eines
patentierten Verfahrens erhaltene neue und patentiecrbare Erzeugnis
sowieso den absoluten Patentschutz genieBe; denn nach konstanter
Praxis sei der Umfang des Patentes aus der vom Richter auszulegenden
Patentbeschreibung abzuleiten, und zwar ohne Beriicksichtigung der
(nur auf eine Ordnungsvorschrift zurtickzufithrenden) Patentanspriiche.
Daraus folge, daB selbst dann, wenn der Erfinder es unterlassen habe, in
den Anspriichen neben dem neuen Verfahren auch das entsprechende
neue Erzeugnis zu nennen, dieses gleichwohl mitpatentiert sei.

d} Aus der im letzten Absatz von Art. 2 des Pat. Ges. geregelten Ver-
mutung, daB bei gleicher Beschaffenheit ein Erzeugnis als nach dem
patentierten Verfahren hergestellt gilt, diirfe kein gegenteiliger Schluf3
gezogen werden, weil diese Bestimmung in der Grundsatzgesetzgebung
des CC fehle. Vielmehr sei aus der oben nachgewiescnen Tatsache des
absoluten Schutzes des neuen und patentierbaren Erzeugnisses zu folgern,
daf3 diese Gesetzesvermutung nur fir das nach einem patentierten Ver-
fahren hergestellte bekannte Produkt zutreffe.

I11.

1. Das Zivilgericht von Florenz hat diese Argumentation u.a. mit
folgender Begriindung abgelehnt®:

Es treffe zu, daf3 Art. 2584 CC, der dem Art. 1 des Pat. Ges. entspricht,
die Ausdehnung des Exklusivrechtes auf den Handel vorsehe. Dies gelte
indessen nur fiir das Produkt, auf das sich die Erfindung bezieht, also nur

5 Urteil vom 8. Marz 1956 in Sachen Rhodiatoce gegen Franchi und Konsorten
und Grilon SA. als Intervenientin.
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fir das Erzeugnispatent, das'in Art. 12 des Pat. Ges. (abschlieBend) be-
handelt werde. Das Verfahrenspatent sei Gegenstand von Art. 2. Wenn in
diesem Artikel auch vom Erzeugnisschutz die Rede sei, so kénne deshalb
darunter nicht der nur dem Erzeugnispatent zukommende Schutz ver-
standen werden. Im tibrigen erscheine es als zweifellos, dafi der gemaf3
Art. 2 auf das Erzeugnis erweiterte Schutz ausschlieflich das neue und
patentierbare Produkt betreffc. Das ergebe sich offensichtlich aus dem
fraglichen Text.

SchlieBlich bestehe, wie die grammatikalische und die logische Be-
trachtung zcige, zwischen dem letzten Absatz, der die Gesetzesvermutung
regelt, und dem iibrigen Text von Art. 2 eine enge Verbindung, die die
Anwendung der Vermutung auf nicht neue Produkte fraglos ausschlicBe.
Und abgesehen davon wire auch aus praktischen Griinden cine Aus-
dehnung des Patentschutzes auf das bekannte Erzeugnis mit der Folge,
daf alle identischen Erzeugnissc als nach dem entsprechenden Verfahren
hergestcllt crachtet wiirden, schlechthin undenkbar. Man stelle sich ein
ncucs Verfahren zur Herstellung von Schuhen vor, mit dessen Patentie-
rung plotzlich sdmtliche Schuhe als nach diesem Verfahren hergestellt
zu gelten hitten!

Indessen bleibe zu beachten, dafl der dem newen Erzeugnis ge-
wihrte Schutz kein indirekter, sondern ein rclativer sei. Art. 2 schiitze
das neue Erzcugnis direkt und absolut, allerdings nur in Beziehung zu
seinem Herstellungsverfahren. Das nach dem patentierten Verfahren er-
zeugte ncuc Produkt geniefle deshalb auch dann den uneingeschriankten
Patentschutz, wenn es im Ausland nach dem entsprechenden Verfahren
fabriziert werde.

2. Zum gleichen Ergebnis kam das maildndische Zivilgericht, das u.a.
folgendes ausfithrte®:

Art. 1 des Pat. Ges. (und entsprechend Art. 2584 CC) regle den In-
halt des Exklusivrechtes und nicht den Gegenstand des Patentes; er
spreche nicht von der Ausdehnung des Exklusivrechtes auf das Erzeugnis,
sondern auf den Handel mit dem geschitzten Erzeugnis. Die Frage der
Ausdehnung des Patentschutzes eines Verfahrenspatentes auf das Er-
zeugnis finde ithre Antwort in Art. 12 und 2 des Pat. Ges., die den Art.
2585 und 2586 CC entsprechen. Wenn in Art. 2586 CC der letzte Ab-
satz von Art. 2 des Pat. Ges. fehle, so sei das lediglich darauf zuriickzu-

8 Urteil vom 3. Mai 1956 in Sachen Inventa AG., Fibron SA. und Grilon SA. gegen
Rhodiatoce.
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fihren, daB3 der GC alle Bestimmungen nicht grundsitzlicher Natur dem
betreffenden Spezialgesetz {iberlassen wollte.

Den Schutzbereich der Verfahrenspatente normiere Art. 2 des Pat.
Ges. Wortlaut und Sinn dieses Artikels scien klar. Darnach sci das nicht
neuc Erzeugnis, das nach einem patenticrten Verfahren hergestellt wird,
nicht geschiilzl. Und das neue und patentierbare Erzeugnis sei nur insofern
geschiitzt, als c¢s nach dem patentierten Verfahren hergestellt wurde. Es
genief3c also keinen absoluten, sondern nur relativen Schutz. Der absolute
Schutz eines Erzeugnisses sei nur Uber ein Produktpatent crreichbar. Ein
umfassender Patentschutz erfordere deshalb die gleichzeitige aber ge-
trennte Patenticrung sowohl des Verfahrens als auch des Erzeugnisses.

3. Diese beiden Urteile, gegen die appelliert worden ist, halten un-
abhingig voneinander aber tbereinstimmend fest, dal Wortlaut und
Sinn von Art. 2 Pat. Ges. klar sind und deshalb keinen Raum fiir cine den
eindcutigen Text vergewaltigende Interpretation bieten, mégen dic dafiir
ins Feld zu fiihrenden juristischen und insbesondere wirtschaftspolitischen
Erwdgungen noch so gewichtig scin. Beide Urteile bestitigen das, was
schon aus dem Gesetz zu lesen ist, ndmlich daBl es zwei Kategorien von
Verfahrenspatenten gibt:

a) Das Verfahrenspatent, mit dessen Verfahren kein neues, sondern
lediglich ein schon bekanntes Erzeugnis erhalten wird, schitzt ausschlisfi-
lich das Herstellungsverfahren. Es kann deshalb nur vom Fabrikanten, der
dieses Verfahren in Italien anwendet, verletzt werden. Das Produkt ge-
nieBt keinen Schutz und darf deshalb, z. B. wenn es im Ausland nach dem
in Italien patentierten Verfahren fabriziert wurde, frei importiert und
verkauft werden.

b) Das Verfahrenspatent, mit dessen Verfahren ein neues und patentierbares
Erzeugnis crhalten wird, schiitzt neben dem Verfahren auch das darnach
hergestellte Produkt. Das neue Erzeugnis wird also nur insofern, als es nach
dem patentierten Verfahren fabriziert wurde, geschiitzt. Indessen gilt,
unter Vorbehalt des Gegenbeweises, jedes gleichartige Erzeugnis als nach
diescm Verfahren hergestellt.

Der Patentschutz kommt dem neuen Erzeugnis allein auf Grund seiner
Bezichung zum patentierten Herstellungsverfahren zu. Ob dieses Ver-
fahren aber zuldssiger- oder verbotenerweise angewendet wird, ist uner-
heblich. Deshalb begeht auch eine Patentverletzung, wer das neue Er-
zeugnis, das nach dem in Italien patentierten Verfahren im Ausland, wo
ein entsprechendes Patent nicht besteht, fabriziert worden ist, in Italien

importicrt, verkauft usw.
(Mitgeteilt von Hans Triieb, Ziirich)
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dispositions d’exécution et transitoires). (Es handelt sich um eine Uber-
arbeitung und Anpassung der ersten Ausgabe (1942) dieser Kartothek-
karten, um ihren Inhalt mit dem am 1. Januar 1956 in Kraft getre-
tenen ncuen Patentgesetz in Ubereinstimmung zu bringen.) Erhilt-
lich bei M. L. Zwahlen, Case Stand, Geneéve, zum Preise von Fr. 6.—.

Petitpierre, Frangois, Dr.: L’application du droit antitrust des Etats-Unis
d’Amérique a leur commeree extérieur. Neuchitel 1956. Editions
Delachaux & Niestlé. 141 S., broch., Fr. 7.80.

Rewmer, Arnold, Dr.: Schweizerische Gesetzgebung zum gewerblichen
Rechtsschutz mit internationalen Abkommen. Textausgabe mit Ver-
weisungen und Sachregister. Zirich, 1956. Scientia Verlag, Ziirich,
und Carl Heymanns Verlag KB, Miinchen, Kéln, Berlin.

Sordellt, Lutgi: Rassegna di Diritto Industriale; csame sistematico di
dottrina e giurisprudenza 1951-1953. Milano 1956. Casa editrice Luigi
di G. Pirola.



Buchbesprechungen

Bureau International pour la Protection de la Propriété Industrielle: La Marque
Internationale. Guide du déposant. Editions Helbing & Lichtenhahn,
Basel, 1956, 47 Seiten, deutsch oder franzosisch, Preis Fr. 3.10.

Das Intcrnationale Bureau hat hier auf 24 Seiten eincs handlichen Heftchens in
einfacher, auch dem Nichtjuristen verstindlicher Sprache all das zusammengestellt, was
fiir die praktische Benutzung des Institutes der internationalen Markenregistrierung
wissenswert ist. Das Biichlein will also nicht eine erschépfende wissenschaftliche Dar-
stellung des Rechtes betreffend die internationale Marke sein, sondern vielmehr
Orientierung und Beratung des Industriellen oder des Handlers.

Die ersten Absitze stellen kurz die Geschichte und die wichtigsten Grundsitze des
Madrider Markenabkommens dar. Ein besonders niitzliches Kapitel bechandelt dann
die Wahl einer Marke, und man findet hier ein weitgehend vollstindiges Verzeichnis
der absoluten Markenhinderungsgriinde, die sich aus den Konventionen oder aus Recht
und Praxis der einzelnen Vertragsstaaten ergeben. In nachfolgenden Abschnitten wer-
den die bei der internationalen Markenregistrierung zu erfiillenden Férmlichkeiten,
Verdffentlichungen und Notifizierungen des Biiros, sowie das die einzclstaatlichen
Zuriickwcisungen beherrschende Verfahrensrecht dargelegt. Ferner findet man in dem
Hefte eine Darstellung der Verfahren betreffend Registrierungen von Rechtsverdande-
rungen bei registriecrten Marken, insbesondere bei Ubertragungen, ferner Ausfithrungen
itber Taxzahlungen und Erneuerungen sowic iiber Registerausziige, welche das Amt
auf Verlangen liefert. Der Anhang bringt schliefllich Abdriicke der verschiedenen For-
mulare, statistische Angaben, dic internationale sowie dic spanische Warenklassifika-
tion und Listen der Gebiithren und der kdauflichen Veréffentlichungen des Internatio-
nalen Biiros.

Dic Darstellung des Materials ist klar, knapp und, soweit der Referent zu erkennen
vermochte, sachlich cinwandfrei. Wenn sich auch das Biichlein in erster Linie an die
Markeninhaber und weniger an den Rechtsberater desselben wendet, so wird doch auch
letzterer das Heft gerne in seiner Bibliothek stchen haben, sei es, um dicse oder jene
Weisung fiir scine Arbeit daraus zu ziehen, sei es zur bequemen und zweckmiligen
Orientierung seiner Mandanten tuber Nutzen und Technik der internationalen Mar-
kenregistrierung. W. Winter

Heinz A. Daniels: Warenzeichen-Verwechselbarkeit. Sammlung der Spruch-
praxis des Reichspatentamtes, des Deutschen Patentamts und der Ge-
richte iiber dic Verwechselbarkeit von Warenzeichen, Firmennamen
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und Titeln, Carl Heymanns Verlag KG. DINA 4, VIII, 56 Sciten,
broschiert DM 17.50, durchschossene Ausgabe DM 22.—.

Der Verfasser hat die vom Patentamt und den Gerichten im Laufe der Jahrzehnte
auf Verwechselbarkeit gepriiften Wort- und Bildzeichen erfaBt und in alphabetischer
Reihenfolge angefithrt unter Angabe, ob eine Verwechslungsgefahr angenommen oder
verneint wurde.

Im ersten Teil sind die Wortzeichen verglichen; im zweiten Teil sind Wort- und
Bildzeichen kombiniert sowie reinc Wort- reinen Bildzeichen gegentibergestellt; der
dritte Teil befaf3t sich mit dem Verhéltnis der reinen Bildzcichcn, die nicht im Bild
wiedergegebcen, sondern mit Worten beschrieben sind.

Jedem Entscheid sind die Angaben tiber die erfolgten Versffentlichungen beigefiigt.

Der Verfasser bemerkt dazu: «Selbstverstandlich soll die Zusammenstellung keinen
Ersatz der Verdffentlichungen selbst darstellen, denn die Sonderheiten cines jeden Falles
sind zumeist erst aus der Begriindung einer Entscheidung ersichtlich, was aus den zuvor
dargelegten Griinden insbesondcre fiir gerichtliche Entscheidungen gilt, wo neben dem
bloflen Ahnlichkeitsgrad der Zeichen oder Firmenbezeichnungen auch wettbewerbs-
rcchtliche Gesichtspunkte, wie Dauer und Intensitit der Benutzung, Verwirkung, der
Namenschutz u.a. Beriicksichtigung {inden. Diese, neben dem Ahnlichkeitsgrad der
Zeichen die Entschcidung mit bestimmenden Umstiande sind zumeist nur der Begriin-
dung der Entscheidung zu entnehmen.»

Die Bedeutung dicser Zusammenstellung liegt also einmal darin, daf3 sie eine Fille
von Vergleichsbeispielen vorlegt, aus denen die einschldgigen rasch aufgefunden werden
und daf3 sie {iberdies sofort den Weg zu den Stellen angibt, an denen der Entscheid ver-
6ffentlicht wurde.

Wer je mit diescrn Hilfsmittel gearbcitet hat, wird darauf nicht mchr verzichten. So
schwierig es im Einzelfall ist, anhand von Prijudizien die Verwechsclbarkeit eines
Zeichens zu beurteilen, so liefert doch die Spruchpraxis dafiir die beste Grundlage.

Wir miissen dem Verfasser dankbar sein, daf3 er ein fiir allemal dic mithevolle Arbeit
des Nachsuchens uns abgenommen hat und durch die Lieferung von Ersatzbléttern dies
jahrlich weiterhin tun wird.

Da wir in der Schweiz ohnehin darauf angewiesen sind, unserc eigene Erfahrung,
die doch im ganzen geschen recht beschrinkt ist, durch diejenige der wichtigsten aus-
lindischen Staaten zu erweitern, wird die Arbeit von Daniels auch hier sicherlich gerne
entgegengenommen. A. Troller

Tullio Ascarelli: Teoria della concorrenza e dei bemi immateriali, Lezioni di
diritto industriale. Milano, Dott. A. Giuflré, Editore, 1956. S. XTI, 630,
Lire 3000.

Ascarellis neucs Werk handclt vom System des Wettbewerbs, vom unlauteren Wett-
bewerb, vom Patent-, Marken-, Muster- und Urheberrecht auf der Basis dcs italieni-
schen Rechts; cs fithrt aber dartiber hinaus zu allgemeinen Problemen dicses Rechts-
gebietes und bildet daher einen wichtigen Beitrag zur Diskussion im internationalen
Raum. Diese Gebicte werden, so weit es iiberhaupt méglich ist, zusammengefa(3t.
Ascarelli gelangt geradezu miihclos zur Synthese des Immaterialgiiter- und Wett-
bewerbsrechtes und zu deren Verbindung mit dem Handelsrecht und dem allgemeinen



— 231 —

Zivilrecht. Die verbindende Idee findet er im zentralen Schutzobjekt, das er als die
Verdienstwahrscheinlichkeit (probabilita del guadagno), die Chance, ein Einkommen
zu erzielen, bezeichnet. Diese ausschlicBlich dkonomische Konzeption geridt mit dem
Schutz der ideellen Interessen (Urheberehre usw.) deswegen nicht in Konflikt, weil er
ihn dem reinen Personlichkeitsrecht tibertrdagt (wie das schon J. Kohler getan hatte).
Uberdies anerkennt Ascarelli durchaus den rechtspolitischen und dogmatischen Nutzen
des Begrifles «geistiges Eigentum», dessen Bedeutung in letzter Zeit wiederum stark
betont, manchmal auch (im Zusammenhang mit der deutschen Urheberrechtsreform)
dem Eigentum an koérperlichen Sachen zu schr angeglichen wird, wovor Ascarelli
eindringlich warnt.

Dem weitreichenden handelsrechtlichen Wissen des Autors entsprechend sind die
firmen- und gescllschaftsrechtlichen Probleme (z.B. Konzerne und Monopole) cingehend
mitbchandelt.

Wenn auch das Werk Vorlesungslektionen wicdergibt, so kann auch der in diesen
Spezialgebieten erfahrene Leser dennoch nie die Meinung haben, es gehe nur Anfénger,
keineswegs aber ihn an. Selbst der Praktiker sieht scine Anliegen keineswegs vernach-
lassigt. Das Buch setzt die von uns so sehr zu bewundernde Tradition der italienischen
Jurisprudenz aufs beste fort, indem es wissenschaftliche Griindlichkeit, dogmatische
Klarheit und — was eigentlich die Voraussetzung und Folge zugleich der beiden andern
Merkmale ist — die Anschauung der praktischen Probleme miteinander verbindet.

Man wiirde aber diesem bedeutenden Werk Unrecht tun, wenn man es nur mit
glatten und notwendigerweise etwas allgemeinen Worten preisen und nicht zugleich
dic Gelegenheit zur Diskussion bentitzen méchte. Die Firma diirfte (wic iibrigens auch
von E. Reimer) zu sehr nur in ihrer immaterialgtiterrechtlichen Aufgabe und zu wenig
im personlichkeitsrechtlichen Bezirk erfaB3t sein. Die konstitutive Begriindung von
AusschlieSlichkeitsrechten durch einen zweiseitigen Vertrag (z.B. exklusive Lizenz)
wird einfach ohne alle Bedenken vorgetragen, obgleich doch ein Vertrag Dritte nur
verpflichten kann, wenn das Gesetz ihm diese Wirkung ausdriicklich verleiht (z.B.
Servitut). Die Sorge um dic theoretische Geschlossenhcit wird dic doch kaum haltbare
Konstruktion verschuldet haben, dafl in der Ausstattung der Marke mit der Unter-
scheidungsfiahigkeit eine schopferische Leistung liege, wahrenddem der Markeninhaber
ja auch lediglich aus dem Vorrat schon bestehender Worte oder Bildzeichen eines aus-
wihlen kann, sogar aus denjenigen, die schon fiir gédnzlich andere Produkte als Marken
verwendet wurden.

Diese Beispicle mogen blof3 zum recht wachen Lesen anregen, zu einem aufmerk-
samen FErfassen dieses neuen schonen Buches in der reichen Reihe, die der Verleger
Dr. A. Giuflré betreut. A. Troller

Baumbach-Hefermehl: Wetthewerbs- und Warenzeichenrecht. Siebte, vollig neu-
bearbeitete und vermehrte Auflage, C. H. Becksche Verlagsbuchhand-
lung, Miinchen und Berlin, 1956, S. XXXVTII, 1243, Taschenformat,
DM 35.-.

Der schweizerische Leser sucht in einem ausldndischen Werk zweierlei Belehrung:

Ubcr das auslindische Recht selbst und durch dieses besseres Verstindnis der
eigenen Ordnung. Beiden Anforderungen genitigt dieser sog. Kurzkommentar, der die
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Diminutivbezeichnung, wenigstens nach schweizerischen MaBstiben, kaum recht-
fertigt. Kurz gehalten sind zwar die theoretischen Ausfithrungen. Sie muten uns eher
etwas abstrakt und konstruiert an, so, wenn z.B. — allerdings in Ubereinstimmung mit
fithrenden deutschen Spezialisten des Wettbewerbsrechtes und der héchstrichterlichen
Rechtsprechung — ein subjektives Recht am Unternehmen anerkannt wird. Da diirfte
die schweizerische These wirklichkeitsnaher und damit auch richtiger sein, daf3 der
unlautere Wettbewerb nicht ein Individualrecht verletzt, sondern als unerlaubte
Handlung Deliktsobligationen begriindet. Stérend wirken die vielen Abkiirzungen oder
geradezu Wortverstimmelungen, mit denen zwar viel Platz gespart wird, die aber die
Lektiire nur zum Mittel der Kenntnisnahme herabwiirdigen und jegliche Freude an
der Sprache abschneiden, so z.B.: «... des allg Persénlichk.R das Sitten Ges. ...»
«... die biirgerl-rechtl mit der whbl Sittenwidrigk gleichgesetzt.»

Als Informationsquelle erfiillt hingegen das Werk seine Aufgabe voll und ganz. Die
logisch strenge und sehr tibersichtlich geordnete Einteilung des Stoffes erleichtert neben
dem ausfiihrlichen Sachregister das Auffinden der behandelten Probleme. Die deutsche
Gerichtspraxis wird reichlich ausgeschépft (in einem Fundstellenverzeichnis sind die
zahlreichen einschligigen Urteile, die der BGH seit 1950 erlassen hat, unter Angabe
der erfafiten Gesetzesstelle, der verschiedenen Publikationsorgane und des kennzeich-
nenden Schlagwortes zusammengefaflt); die Literatur ist weitgehend angefiithrt. Wie
sehr auch der schweizerische Leser fiir die Anwendung unseres Rechts Gewinn zu
zichen vermag, erweist die tiber 105 Seiten ausgedehnte Behandlung der Generalklausel
(UWG 1), die der Generalklausel unseres schweizerischen UWG entspricht, wobei
jedoch statt von dem Zuwiderhandeln gegen die Grundsitze von Treu und Glauben
vom Verstofl gegen die guten Sitten gesprochen wird. Die Gencralklausel wird in der
Schweiz immer noch mit groBer Zuriickhaltung angerufen und angewendet. Eine
derart umfassende Darstellung und auch kritische Wiirdigung der reichhaltigen
deutschen Gerichtspraxis kann uns manche Pionierarbeit ersparen.

Grofle Sorgfalt ist stets der Frage nach der alternativen oder kumulierenden An-
wendung der verschiedencn Gesetze des Immaterialgiiterrcchts gewidmet.

Das Hauptgewicht des Werkes liegt auf der Darstellung des unlauteren Wettbewerbs.
Die Kommentierung decs Markenrechts beschrinkt sich zur Hauptsache auf eine
systematisch klare Anfihrung der Gerichtsurteile.

Von den mitbehandelten angrenzenden Rechtsgebicten ist vor allem der Entwurf
cines Antikartellgesetzes zu erwihnen.

Die PVUe und die beiden Madrider Abkommen sind ebenfalls einbezogen und wer-
den knapp behandelt.

GewiB finden wir zum groBcn Teil dieselben Angaben, die uns aus Reimers groBem
Standardwerk bekannt sind. Trotzdem lohnt es sich auch fiir uns, dieses Werk ebenfalls
anzuschaffen. Es ist dank der Stoffauswahl und -anordnung und infolge der prizisen
und knappen Meisterung der Probleme ein sehr wertvolles Nachschlagewerk fir theo-
retische und insbesondere praktische Anliegen. A. Troller

Busse, Dr. jur. Rudolf: Senatsprédsident beim Deutschen Patentamt:
Patentgesctz und Gcebrauchsmustergesetz in der Fassung vom 18.7.1953,
erlautert von Dr. jur. Rudolf Busse. Zweite Auflage, Berlin 1956, Samm-
lung Guttentag. Verlag Walter de Gruyter & Co., Berlin. XIX/726 Sei-
ten, Ganzleinen. DM 48.—.
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Mit der vorliegenden zweiten Auflage liegt nun in der griingebundenen bekannten
Sammlung Guttentag auch iiber das Patentgesctz und das Gebrauchsmustergesetz der
Deutschen Bundesrepublik der dem gegenwirtigen Stand dieser Gesetzgebung ent-
sprechende Handkommentar wieder vor. Die Handkommentare der Sammlung Guttcn-
tag gehdren beim Praktiker seit Jahrzehnten zu den meistbeniitzten Erlduterungswerken
zur deutschen Gesetzgebung.

Die Lektiire des Kommentars zeigt sofort, daB der Autor mit der Praxis und mit dem
Geschiiftsgang des Deutschen Patentamtes aufs innigste vertraut ist und dal3 diese Ver-
trautheit seinem Kommentar eine besondere Note verletht. So sind denn in den Anlagen
zu den Erlduterungen des Patentgesetzes auch alle Verordnungen, Bestimmungen und
Reglemente, die fiir den Verkehr mit dem Patentamt wichtig sind, im Wortlaut wieder-
gegeben.

In einer ca. 40 Seiten umfassenden systematischen Einfithrung wird das Wesen
des gewerblichen Rechtsschutzes, die Bedeutung des Patentrechtes und dessen geschicht-
liche Entwicklung in Deutschland dargelegt, der weitere Aspekt zukiinftiger Entwick-
lung skizzicrt und die Abgrenzung des Patentgesetzes zu benachbarten Gesetzgebungen
sowic seine Bezichungen zu anderen Gesetzesmaterien aufgezeigt. Diesem allgemeinen
Teil folgt dic Kommentierung des Patentgesetzes und des Gebrauchsmustergesetzes
sowie eine mit kurzen Verweisungen verschene Wiedergabe des Patentanwaltsgesetzes
und der zugehérigen Gesetze und Verordnungen. Und den AbschluB bilden ein inter-
nationaler Teil mit der PVUe und den durch Deutschland geschlossenen Sonderver-
tragen, eine Staateniibersicht der Verbandsstaaten mit Angabe der fir die einzelnen
Staaten geltenden Fassung und Beitrittsdaten, des geltenden Patentgesetzes und der Da-
ten seiner seitherigen Anderungen, sowie der Anschrift der Patentbehérde des betreflen-
den Landes. Die rasche Auffindbarkeit der Stelle, an der ein gesuchtes Problem be-
handelt ist, dient ein detailliertes Sachregister.

Als Neuerung sucht der Verfasser zu Beginn der Erlduterungen jedes Paragraphen als
Leitgedanke den Gesetzeszweck der Bestimmung aufzuzeigen, sci es in einem Leitsatz
oder in einer kurzen Erérterung. Das ist ein anerkennenswertes Unterfangen. Es hilft,
die kommentierenden Erldutecrungen immer wieder mit dem durch die einzelne Be-
stimmung erstrebten Zweck zu verbinden, die ratio legis im BewuBtsein zu halten. Und
es wehrt damit einer nur routineméfigen Anwendung der Auslegungsregeln, die ja oft
die Gefahr des Irrweges mit sich bringt, wenn sie nicht immer wicder kontrollierend den
Kompal} der ratio legis zu Rate zieht.

Wer sich rasch in den Grundziigen iiber ein grundsitzliches Problem oder eine Frage
der Praxis eine erste Orientierung verschaffen will, wird gerne zu diesem Handkom-
mentar aus der Sammlung Guttentag greifen, der ihn vor allem an Hand von Beispie-
len aus der Praxis orientiert, ihm daneben aber auch geniigende Literaturhinweise ver-
mittelt, um der Frage im einzelnen weiter nachzugehen. Otto Irminger

Andye Frangon: La propriété littéraire et arlistique en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis. Etude critique. Paris 1955, X1, S. 274.

Der kontinentale Jurist ist durch die in vielen Belangen doch recht einhcitlichen
europdischen Urheberrechte und durch die weitgehend iibereinstimmende Theorie und
Gerichtspraxis (wenn auch manchmal wichtige Unterschiede zu erkennen sind) ver-
sucht, dieselben Grundsitze auf den Schutz der Urheber in den USA und in Grof3-
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britannien anzuwenden. Wenn er amerikanische oder englische Werke konsultiert, so
fallt ihm die Andersartigkeit gegeniiber dem kontinentalen Urheberrecht nicht so
schr auf.

Frangon hat sich das wichtige Ziel gesctzt und es auch erreicht, das amerikanische
und englische Urhcberrecht mit den in Kontincntaleuropa vorwiegend geltenden
Grundsitzen sowohl in bezug auf den Inhalt der Regeln als auch in bezug auf ihre
rechtspolitische und rechtsethische Grundlage zu vergleichen, wobei er seiner Herkunft
und Ausbildung entsprechend vor allem das durch Gesetze, Gerichte und die Literatur
in Frankreich ausgestaltcte Urheberrecht beachtet und dem englischen und amerikani-
schen entgegensctzt.

Er hat alle wichtigen Probleme angefal3t und sie klar dargestellt. Er beschreibt das
in den USA und in GroBbritannien geltendc Recht und kritisiert es dort, wo ithm der
Schutz des Urhebers zu wenig gewihrleistet scheint, so insbesondere im Zusammenhang
mit dem droit moral.

Etwas zu kurz ist vielleicht der Schutz der unveréffentlichten Werke in den USA
behandelt. Auch diirfte der Verfasser die Eigentiimlichkeit des englischen Rechts, da3
dem Schallplattenfabrikanten an der Schallplatte ein cigentliches Urheberrecht zuge-
standen wird, nicht geniigend hervorgehoben haben; diese Anomalic hitte rechts-
politisch und dogmatisch noch mehr betont werden sollen.

Francons umfassendc Studie wird ihren hervorragenden Informationswert so lange
behalten, bis sic durch eine urheberrechtsfreundliche Entwicklung in den USA und in
GroBbritannien iiberholt ist. Damit kann man aber nicht so bald rechnen.  A. Troller

Lehmann: Uber das Wesen d»s Urheberrechts; Ermecke: Die Verantwortung von
Staat und Gesellschaft fiir das geistige Schipfertum. Verlag Musik und Dich-
tung, Berlin 1956, 52 Seiten, 8°, kartoniert DM 3.50.

Die beiden Aufsitze, die als Vortrige an der Mitgliederversammlung der Interna-
tionalen Gesellschaft fiir Urheberrechte im Scptember 1955 in Berlin gehalten wurden,
sind der {iberaus lebhaften Diskussion um dic Revision des deutschen URG zu ver-
danken. Die Freunde und tatkriftigen Befiirworter des Urheberrechts handeln der
richtigen Erkenntnis gem#8, daB insbesondere in heutiger Zeit stets und iiberall nach
den Grundlagen unscrer Rechtsordnung, der einzelnen Gesetze und Rechtsinstitute
gefragt werden muB3, dal3 wir nicht mit den Lippen uns zur humanitiren Weltanscliau-
ung bekennen und der materialistischen Weltauffassung, die das kommunistische Lehr-
gebiude trigt, und ohne die es zusammenstiirzen muf}, entgegentreten, in unseren
eigenen Gesetzen aber den Menschen vor allem als wirtschaftlichen Faktor und crst
hernach als freies geistiges Wesen behandeln kénnen.

So hat der Kampf um die Stellung decs Urhebers, um die Behandlung seiner Rechte
eine Tragweite, die {iber diescs Rechtsgebict hinausfithrt und dazu zwingt, darnach zu
fragen, welche Giiter die westliche Rechtsordnung dem Menschen neben dem Ein-
kommen bieten kann, und welche Bedeutung dieses nicht nur fir den materiellen Kom-
fort, sondern fiir die geistige Unabhéngigkeit des Menschen hat.

Lehmann verlangt, wie schon in fritheren Arbeiten, die Ancrkennung des geistigen
Eigentums am Werk der Literatur und Kunst. Er wendet sich mit Recht gegen die
Aufspaltung in ein Urhebervermégens- und Urheberpersonlichkeitsrecht. Gefédhrlich
scheint mir die Thesc, daf3 das Urheberrecht als ein Stiick des Arbeitsrechtes im weiteren
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Sinn bezeichnet werden kénne. Das wiirde voraussetzen, dal3 die Allgemeinheit gegen-
itber dem Urheber dazu verpflichtet ist, seine Leistung zu honorieren. Damit haben wir
uns aber schon auf den Weg begeben, der schlieBlich zur vélligen Abhingigkeit des
Urhebers vom Staat als Arbeitgeber fiihrt. Das geistige Eigentum soll jedoch gerade das
verhindern. Der Urheber behilt seine vollige Verfiigungsmacht, weil er die geistige
Sache geschaffen hat, weil er in seinem persénlichen Bereich, der die Allgemeinheit nur
soweit angeht, als er selber das will, ein Werk entstehen lieB, zu dessen Werden der
Staat nichts beigetragen hat.

Allerdings schaflt der Urheber als Teil der allgemeinen Entwicklung. Und das wurde
bis anhin hauptsichlich als Grund fir die Begrenzung der Schutzfrist anerkannt.
Lehmann méchte den Erben des Urhebers zwar nicht das unbegrenzte Herrschaftsrecht
fur alle Zeit am Werk zusprechen, tritt aber doch dafiir ein, dafl der Schutz 50 Jahre
nach dem Tod des Urhebers nicht ohne eine Abfindung der Erben erléschen solle.
Dieses Postulat kann aus demn geistigen Eigenturn nicht unmittelbar abgeleitet werden.
Es wird auch kaum zu verwirklichen sein. Hingegen ist Lehmann darin zuzustimmen,
daB die Beschrankung der urheberrechtlichen Befugnisse wegen der sozialen Gebunden-
heit des Urheberrechts nicht gerechtfertigt ist.

Lehmann fiihrt auch in dieser Arbeit von der unmittelbaren fachtechnischen Inter-
essendiskussion weg und hin zur grundsitzlichen Aneinandersetzung, zur Besinnung
auf den Vorrang des Geistes, des seelischen und verstandesmiBig Geschaflenen vor den
materiellen Gitern, wobei er aber, was ja dem circulus vitiosus der geistig-kérperlichen
Beschaffenheit des Menschen entspricht, zu Recht auch fiir die materielle Besserstellung
des Urhebers kampft.

Noch dringlicher werden diese Schicksalsfragen des Einzelnen, des Staates und der
Gesellschaft von Ermecke gestellt und anhand der urheberrechtlichen Probleme vorge-
tragen. Auch er bekennt sich erneut zum geistigen Eigentum des Urhebers am Werk:
«Mbogen die Juristen sich noch so schwer tun, den Begrifl und Inhalt des geistigen
Eigentums mit ihren so verschiedenen Rechtskonstruktionen zu fassen, sie stehen mit
dem Staat beim geistigen Eigentum vor einer naturgegebenen Tatsache, die sie nicht
anders als nur gemaf ihrer Eigenart rechtsdogmatisch und positiv-rechtlich erfassen
kénnen.» Die Anerkennung und der Schutz eines vorstaatlichen, d. h. eines nicht vom
Staate verlichenen, sondern urspriinglichen geistigen Eigentums bedeute aber nicht
bloB negativ, alles vermeiden, was dieses Recht antaste, sondern auch positiv, dalB3 der
Staat die Pflicht und das Recht habe, dieses geistige Eigentum gemiB seiner Eigenart
und seiner Bedeutung fiir den geistigen Schopfer und fiir das Gemeinwohl zu ordnen und
zu férdern. Das vomn Staat anzuerkennende Recht auf Existenz, und zwar nicht blof3
als Mensch, sondern auch als geistiger Schopfer, verpflichte diesen zunéchst fur sich
selbst mit eigenen Kriften zu sorgen. Wo das aber aus Unverschulden nicht méglich set,
misse der Staat subsididr helfen. Ermecke ordnet den Urheber und seine Schoépfung
ein in den «universalen ordo bonorum et amoris». Damit lehnt er einerseits die «indi-
vidualistisch-liberalistische Theorie» vom «Nachtwichterstaat» und anderseits die
«kollektivistische totalstaatliche Auffassung» ab. Dem von Ermecke postulierten Wohl-
fahrtsstaat entsprechen dem Grundsatz nach wohl alle Staaten der freien westlichen
Welt. Hingegen steht iiberall vicl zu sehr die extrem wirtschaftliche Wertordnung im
Vordergrund. Die Héherbewertung der geistigen Schopfung kann und sollte urheber-
rechtlich ihren Einflull haben. Hingegen wird es nicht méglich sein, das Urheberrecht
und das Férdern des kiinstlerischen Schaffens miteinander zu verbinden. Der urheber-
rcchtliche Schutz kommt leider mindestens zu 90 95 kiinstlerisch und ethisch indifferen-
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ten oder gar verwerflichcn Werken zu. Der Staat kann daran urheberrechtlich nichts
dndern. Der kleine Rest wertvoller Schépfungen rechtfertigt dennoch auch vom kultu-
rellen Standpunkt aus gesehen die urheberrechtlichcn Bemithungen. Zudem soll die
Bezichung des Schépfers zu seinem Werk als geistiges Eigentumsverhiltnis losgeldst
von aller Wertkritik anerkannt sein. So wie nicht nur der moralisch hochstehende
Mensch seine personliche Freiheit geniefit und tiber das Eigentum an erworbenen
materiellen Giitern verfiigen kann, soll auch der Urheber eines minderwertigen Werkes
den Rechtsschutz erhalten. Ein anderes Problem ist es hernach, ob die 6ffentliche Be-
niitzung eines sitten- oder staatswidrigen Werkes zu verbieten ist.

Man wird daher Ermcckes Aufsatz, so sechr man ihm auch beipflichten mag, in den
urheberrcchtlichen und den kulturférdernden Teil zu zerlegen und die Vermischung
beider zu vermeiden haben.

Lehmanns und Ermeckes Aufsiitze sden triebkriftige Gedanken in das gelockerte
Erdreich unserer Ideen zur Orientierung dariiber, was wir gegen den totalitdren Staat
cinzusetzen und wie wir unsere Verteidigung zu festigen haben. A. Troller

Frangois Petitpierre, Dr.: L’application du droit antitrust des Etats-Unis
d’Amérique a leur commerce extérieur, Neucnburg 1956, Editions Dela-
chaux & Niestlé, 131 S., broschicrt Fr. 7.80.

Die urspriinglich als Dissertation erschienene Arbeit gibt dem Juristen und — weil in
leicht leshbarer Form gehalten — auch den an der Giiterfabrikation und am Giteraus-
tausch interessierten Kreisen eine knappe, klare Einfiithrung in die gedankliche Grund-
lage und die Ziclsetzung des amerikanischen Antitrust-Rechtes (Bundesrecht), wie sich
diese in den einschlagigen Gesetzen und weit deutlicher in den seither ergangenen Ur-
teilen der verschiedenen Instanzen der amerikanischen Bundesgerichte (District Courts,
Circuit Courts of Appeals, Supreme Court of the U.S.) priscntieren.

In cinem einfithrenden Teil wird vor allem die Geschichte der Antitrust-Gesetz-
gebung wiedergegeben sowie deren allgemcine Auswirkung auf die Wirtschaft in den
Vereinigten Staaten, und es wird die Mitverantwortlichkeit des Antitrust-Rechtes fiir
die wirtschaftliche Prosperitit der Vereinigten Staaten unterstrichen. Im mittleren,
bestgelungenen Teil ist an Hand zahlreicher Entscheide aufgezeigt, wie die amerikani-
schen Bundesgerichte mit dem Anwachsen der amerikanischen Wirtschaftsinteressen
im Ausland und dem daraus resultierenden Zusammenprall grundlegend verschie-
dener Rechtssysteme beziiglich des wirtschaftlichen Wettbewerbes den Kreis ihrer Zu-
standigkeit immer weiter gezogen haben, und cs ist auch angetont, was fiir Schwierigkei-
ten sich aus dieser Ausdehnung ergeben haben. In einem dritten Teil gibt der Verfasser
— wieder an Hand der crgangcnen Entscheide — eine anschauliche Aufzihlung der ver-
schiedenen verpénten Wettbewerbspraktiken, wobecl er auch kurz das Sondergebiet
(Enklave) der Patente, Handelsmarken und das Urhcberrecht streift. Iilisabeth Irminger

Schinherr, F.: Gewerblicher Rechisschutz und Urheberrecht. In: Der Unterneh-
mer und seine Rechtsgeschifte, 1956, Industrieverlag P. Linde, Wien.
Der Verfasser hat es unternommen, im Rahmen seiner Arbeit iber das dsterrcichische

Wirtschaftsrecht das Immaterialgiiter- und Wettbewerbsrecht in aller Kirze und
Priagnanz darzustellen.
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Das Woerk ist im losen Blattsystem mit gut ubersichtlicher Anordnung heraus-
gegeben.

Durch eine vorziiglich gearbeitete Systematik und die detaillicrten Inhaltsver-
zeichnisse zu jedem einzelnen Rechtsgebiet wird das Auffinden der einzelnen Probleme
leicht gemacht.

Wenn auch keine dogmatischen Erklarungen vorgetragen werden, so bemerkt der
Lescr doch fortwéhrend die griindliche theoretische Fundierung, die die Auswahl der
wichtigen Probleme und deren knappe Behandlung erméglicht.

Die Arbcit wird mit Vorteil benutzt, um rasch und ohnec Miihe eine erste Auskunft
zu erhalten. Sie 146t die Besonderheiten des dsterreichischen Rechtes gerade dadurch
deutlich hervortreten, daf3 nur gerade die Grundlinien aufgezeichnet sind.

Wer dieser Kurzdarstellung mit Skepsis naht, wird mit Uberraschung erfahren, wie
viel Wisscnswertes er daraus cntnchmen kann. A. Troller

Sordelli, Luigi: Rasscgna di diritto industriale, csame sistematico di
dottrina ¢ giurisprudenza 1951-1953. Milano 1956, Casa editrice Luigi
di G. Pirola. Lire 1200.—.

In Heft 1/1953, S. 98 der Mitteilungen wurde dic erste Ausgabe dieser systematischen
Zusammenstellung und Verarbeitung der italienischen Rechtsprechung und Doktrin
angekiindigt. Das zweite Biandchen, das in glcicher Weise Rechtsprechung und Doktrin
aus den Jahren 1951 bis 1953 zusammenfaBt, spiegelt durch seinen nahczu doppelten
Umfang (232 Seiten) das Anschwellen der Judikatur und des Schrifttums tiber dieses
Fachgebiet auch in Italien. Die Einteilung ist die gleiche geblieben, wie in der ersten Aus-
gabe, so daf3 ein glciches Problem ohne Zeitverlust fortlaufend in seiner Behandlung in
Rechtsprechung und Literatur verfolgt werden kann. Eingehende Verzeichnisse tiber
die excerpierten Autoren und Gerichtsentscheidungen sowic cin detailliertes Schlag-
wortverzeichnis erleichtern die Handhabung und das Nachschlagen der verarbeite-
ten Gerichtsentscheide und Literaturwerke.

Das Werk ermoglicht demjenigen, der sich iber dic Behandlung ciner bestimmten
Rechtsfrage aus dem gewerblichen Rechtsschutzgebiet durch die italienische Gerichts-
praxis und Literatur orientieren will, einen raschen Uberblick und gibt ihm die genauen
Nachweise, wo cr sich iiber dic gewiinschten Fragen eingehender oricnticren kann.
Durch dic dreijihrige Periodik des Erscheinens crhilt der Beniitzer die GewiBheit, im-
mer iiber die neueste Entwicklung von Doktrin und Judikatur orientiert zu werden.
Je zahlreicher die Publikationen und Urteilsverdffentlichungen in cinem Lande sich
hiufen, um so dankbarer ist man fiir derartige systematische Zusammenfassungen, die
einem wenigstens in grocn Ziigen einen laufenden Uberblick iiber dic Rechtsentwick-
lung im betreffenden Lande erméglichen und das finden helfen, was im besonderen
Falle weiter ins cinzelnc gehende Auskunft zu geben vermag. Otto Irminger



