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Rapport annuel

présenté au Groupe suisse de I’AIPPI par son président,
M. Pierre JEAN PoiNTET, lors de 'assemblée générale ordinaire
du 9 mars 1961, & Zurich

Selon la tradition, il m’appartient de vous présenter un bref rapport
sur 'activité de notre association durant I’année écoulée, puisque, lors de
I’assemblée générale du 25 mars 1960 a Zurich, vous avez bien voulu me
confier la présidence du Groupe suisse de ’AIPPI, notre ancien président,
M. Printo Borra, ayant exprimé le désir d’en étre déchargé. Vous lui
avez alors manifesté vos sentiments d’estime et de reconnaissance en le
nommant membre d’honneur de notre Groupe.

Deux autres membres de votre comité, MM. Eucen Brum et GEORG
HEeBERLEIN, ont également jugé le moment venu de se retirer. A vrai dire,
ils avaient tous deux, depuis quelque temps déja, manifesté I’intention de
se démettre de leur charge. Ils avaient toutefois accédé au vaeu de votre
comité de pouvoir encore compter sur eux jusqu’a l’assemblée générale
d’aujourd’hui. Je tiens, en votre nom a tous, a les remercier bien sincére-
ment de la précieuse collaboration active qu’ils ont apportée pendant de
nombreuses années au Groupe suisse en tant que membres du comité.
M. EuGeEN BLuM est entré au comité en 1925 et y a rempli les fonctions
de secrétaire-caissier jusqu’en 1942. Je vous rappelle qu’il est membre
d’honneur de notre Groupe depuis le 9 mars 1950. Quant a M. HEBER-
LEIN, il est entré au comité en 1948 et y a occupé les fonctions de secré-
taire-caissier jusqu’en 1953.

Congreés de Londres
L’événement principal de ’année écoulée a été pour notre association

le Congrés de Londres. Organisé de main de maitre, il a connu un trés vif
succes et tous les participants se souviennent avec plaisir du généreux et
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cordial accueil de nos amis britanniques, que nous remercions encore
bien sincérement ici.

L’importance de la représentation suisse — plus de 40 délégués, sans
compter les dames — a attesté une fois de plus la vitalité de notre Groupe
et intérét qu’attachent les milieux économiques suisses a la protection
de la propriété industrielle en général et aux plaisirs annexes qu’offre un
congrés en particulier.

Le Congres de Londres s’est terminé comme de coutume par ’adoption
d’un certain nombre de résolutions. Quelques-unes d’entre elles sont
Iaboutissement des travaux effectués au cours de ces derniéres années.
D’autres ont pour but de susciter de nouvelles discussions au sein des
groupes nationaux, en vue de préparer les prochains comités exécutifs
et congres. Les résultats du Congreés de Londres et les questions anciennes
et nouvelles en cours d’étude ont été publiés dans I’Annuaire de 1960 de
I AIPPI, nouvelle série, no 10, 2e partie, que vous avez tous recu. Je peux
donc me dispenser d’en reprendre ici I’énumération.

Comuté exéeutif d’ Ottawa

Afin de préparer la prochaine session du Comité exécutif qui se tiendra a
Ottawa du 23 au 28 septembre 1961, le Groupe suisse a tenu une séance
de travail & Berne le 8 décembre 1960. A la suite d’une trés large dis-
cussion, des rapporteurs et des groupes de travail ont été désignés pour
rédiger les rapports qui seront présentés par notre Groupe. Les questions
relatives a la radiation de 'enregistrement d’une marque en tout temps
et sur la preuve de I’abandon, a la protection des marques ou noms a
protection élargie, a la traduction de la marque, a unification des lois
sur les brevets, a I'incidence sur les droits de propriété industrielle des
régles nationales ou internationales garantissant la liberté de la con-
currence intéressent tout naturellement notre Groupe; elles ont fait objet
de projets de rapports sur lesquels vous aurez encore a vous prononcer,
afin qu’ils puissent, aprés leur acceptation, étre envoyés au Secrétariat
général de PAIPPI pour étre communiqués aux autres groupes.

Le Comité exécutif s’occupera également de I’étude qui a été entre-
prise au sujet de la notion de la marque par une commission spéciale
présidée par M. Mepcarr (Canada). Cette commission présentera son
rapport a Ottawa, de sorte que, jusqu’ici, notre Groupe n’a pas eu a se

prononcer. En sa qualité de membre de la commission, votre président a .

d’ores et déja pu se rendre compte de ’énorme travail de synthése ac-

o . -
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compli par M. MEDCALF sur la base des renseignements regus concernant
plus de 40 législations nationales. Il ne fait aucun doute que les travaux de
cette commission constitueront une excellente base pour les études ulté-
rieures dans ce domaine.

Il est une autre question qui présente une grande importance pour nos
milieux et qui n’a pas fait ’objet d’un rapport de notre Groupe, pour le
simple motif qu’elle ne figure pas au programme du Comité exécutif
d’Ottawa. C’est celle des restrictions aux droits du titulaire du brevet
pour des raisons d’intérét public. Le Congrés de Londres, dans la réso-
lution consacrée a cette question, a décidé, aprés avoir proposé une
nouvelle rédaction de lart. 59 de renvoyer au Comité exécutif
pour une étude ultérieure ’examen des causes pour lesquelles des restric-
tions peuvent étre apportées aux droits du breveté.

Si a Londres le Comité exécutif n’a pas repris cette question pour sa
session d’Ottawa, c’est pour une raison d’opportunité. Etant donné les
oppositions qui se sont manifestées tant lors de la Conférence diplo-
matique de Lisbonne en 1958 qu’au cours du Congrés lui-méme, il a en
effet paru préférable de ne pas rouvrir immédiatement la discussion.
D’autre part, ’ordre du jour de la session d’Ottawa était de toute facon
trés chargé et il devait étre limité.

A la suite de lintervention de M. WINTER lors de la séance de travail
du Groupe suisse du 8 décembre 1960, votre comité a toutefois décidé
qu’en raison de I'importance de la question, les représentants suisses au
Comité exécutif seraient chargés de demander qu’clle soit examinée par
le prochain congres, qui aura licu a Berlin en 1963. Si cette proposition
est acceptée, les groupes nationaux seront alors invités a présenter un
rapport et nous aurons ’occasion de nous occuper a nouveau de ce pro-
bleme.

Les questions qui retiendront notre attention au cours de ces pro-
chaines années sont donc nombreuses et le fait que certaines d’entre elles
sortent quelque peu du droit conventionnel institué par I’Union de Paris
n’enleve rien a leur importance, tout au contraire.

Dépoét international des dessins et modéles industriels

Un probléme particulier relevant de I’Union internationale pour la
protection de la propriété industrielle a passé, au cours de ’année, du
stade des délibérations a celui de la réalisation: il s’agit du dépdt inter-
national des dessins et modéles industriels. Ainsi que vous le savez, il avait été
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convenu, lors de la Conférence de Lisbonne de 1958, que I’ Arrangement
de La Haye de 1925 ferait 'objet d’une revision distincte. Les études pré-
liminaires ayant été faites, une commission d’experts ayant siégé en 1959
et préparé un projet de nouvel arrangement, il devint possible de passer
au stade final. C’est ainsi qu’une conférence diplomatique a siégé a La
Haye du 14 au 28 novembre 1960 et a mis au point un nouveau texte, qui
présente d’importants changements par rapport au texte actuellement
encore en vigueur.

Les membres du Groupe suisse ont été renseignés — lors de la séance
de travail du 8 décembre ainsi que par circulaire du «Vorort» du 16
décembre 1960 — sur les modifications intervenues. Ces derniéres sont
importantes. C’est ainsi que la suppression du dépdt secret, avec la possi-
bilité, il est vrai, de différer pendant 12 mois la publication du dépét, la
limitation du dépét multiple a 20 objets, un dép6t multiple spécial
pouvant comprendre cependant jusqu’a 100 objets, mais sculement
pendant le délai durant lequel la publication a été différée, un nouveau
systéme de taxe entralnant un trés fort renchérissement du dépét, intro-
duction de la limitation territoriale obligatoire, la nécessité d’apposer une
mention de réserve consistant dans le symbole (D, la réduction de la durée
de protection de 15 a 10 ans sont autant de nouveautés qui laissent quel-
que peu perplexes certaines de nos industries, et plus particuliérement
Pindustrie textile, qui tenait au dépdt secret et qui recourait jusqu’ici
fréquemment au dépét multiple. En ce qui concerne la durée de pro-
tection, 1l est heureux qu’un protocole ait été conclu, afin de maintenir
une protection de 15 ans entre les Etats qui sont membres de 1’Arrange-
ment actuel, les «nouveaux» Etats ayant la possibilité d’y souscrire
également.

I1 est manifeste que la principale préoccupation des auteurs du nouvel
Arrangement a été d’apporter a I’ancien texte toutes les modifications
Jjugées indispensables pour que les Etats qui jusqu’ici §’étaient tenus
¢loignés de I’Union restreinte de La Haye puissent y adhérer. Il appar-
tient maintenant a ces Etats de prouver que ces modifications ne sont pas
intervenues inutilement. La valeur du nouvel Arrangement dépendra en
effet en grande partie du nombre et de 'importance des nouveaux Etats
qui y souscriront. Formons donc le veeu que non seulement I'Italie, le
Luxembourg, la Yougoslavie et le Saint-Siége, qui ont déja signé I’Ar-
rangement le dernier jour de la conférence, mais aussi de nombreux
autres pays et en particulier les Etats-Unis, 1’Autriche, la Grande-Bre-
tagne, ainsi que les Etats scandinaves et, espérons-le, un jour également
le Japon, viendront se joindre a I’Union restreinte de L.a Haye. Si ce vaeu
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devait se réaliser, alors on pourrait certainement considérer la revision
comme un grand succes.

Réarrangement de la Convention de Paris

Il est une autre question que la Conférence de Lisbonne n’a pas résolue:
le réarrangement du texte de la Convention de Paris: Faute de temps, la Confé-
rence n’avait pas été a méme d’examiner les propositions présentées par
le Bureau international, a la suite des travaux d’un comité spécial
ATIPPI/CCI. La Conférence, dans une résolution finale, tout en considé-
rant qu'une refonte du texte de la Convention était souhaitable et en
approuvant en principe les modalités préconisées a cet effet, avait invité
le Bureau international a4 poursuivre [’étude de la question.

Au cours de I'été 1960 et a 'occasion d’une réunion a Genéve des
directeurs des offices nationaux de la propriété industrielle, le Bureau
international a procédé a la constitution d’un petit comité d’experts,
composé de quelques représentants d’administrations nationales, afin
d’entreprendre ’étude du probléme dans le sens de la résolution de Lis-
bonne. Il est prévu de soumettre les conclusions auxquelles arrivera ce
comité a une prochaine conférence de plénipotentiaires. Un certain
temps s’écoulera donc encore avant que le réarrangement soit un fait

accompli.
Classification internationale des marques

C’est également a Genéve en juillet 1960 que s’est réuni le comité de
classification prévu par I’ Arrangement de Nice, concernant la classification
internationale des produits et des services auxquels s’appliquent les
marques de fabrique et de commerce. Il a poursuivi ses travaux.

Le Bureau international

En automne 1960, le Bureau international a transféré son sicge a Geneve,
en prenant possession de sa nouvelle maison, qui lui permettra dorénavant
de travailler dans des conditions convenables. Nous ne pouvons que nous
en réjouir, de méme que nous sommes trés heurcux des excellentes re-
lations que nous entretenons avec le Bureau international, qui ne manque
jamais d’étre représenté a nos réunions.
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Coordination des droits de propriété industrielle

Les problémes que pose la protection de la propriété industrielle sou-
levent — cela est incontestable — un intérét croissant sur le plan inter-
national. On peut certes s’en féliciter. Mais en méme temps, on peut
craindre certaines répercussions défavorables nées du zele louable en soi,
mais parfois intempestif, que certains manifestent dans ce domaine qui,
il n’y a pas longtemps encore, était réservé a quelques initiés qui se re-
crutaient dans ’AIPPI et la GCL.

La collaboration entre ces deux grandes associations privées est facile
a réaliser, non seulement du fait de I’existence du comité mixte AIPPI/CCI,
qui a pour but de coordonner ’activité des deux associations, mais aussi
parce que ce sont généralement les mémes personnes qui jouent un réle
actif a la fois a I’AIPPI et a la CCI.

En revanche, il est plus difficile d’obtenir une coordination des activités
de toutes les organisations qui, depuis la deuxi¢me guerre mondiale, en-
tendent s’occuper directement ou indirectement, de pres ou de loin, d’un
sujet ou d’un autre ayant trait a la propriété industrielle. Certes, le
Bureau international a conclu des accords de travail avec les principaux
organismes intéressés; UNESCO, Conseil de I’Europe, par exemple.
Mais les rapports qui ont été présentés aux derniers congreés et Comités
exécutifs de notre association par M. EncI, en sa qualité de président de
la Commission de coordination de ’AIPPI, nous permettent de nous
rendre compte du grand nombre d’institution de tous genres qui s’inté-
ressent aujourd’hui & nos problémes & un titre ou a un autre.

Institut international des brevets de La Haye

Certaines initiatives prises dans le domaine de la coordination méritent
notre entiére approbation. Il en est par exemple ainsi de la création en
1947 de VInstitut international des brevets de La Haye, auquel la Suisse a
adhéré en date du 1 janvier 1960. Le Bureau fédéral Jui a fait parvenir
le premier Jot de demandes a examiner du point de vue de la nouveauté
au cours de I’automne dernier.

Harmonisation des législations de propriété industrielle

De méme, dans le domaine, dont on parle de plus en plus depuis quel-
que temps, de ’harmonisation des législations de propriété industrielle, notre
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attitude ne peut en principe qu’étre favorable. En effet, §’il est un do-
maine ol une certaine harmonisation est souhaitable et possible, c’est
bien celui de la propriété industrielle. Cela non seulement parce qu’il
s’agit de problémes purement techniques ne touchant pas a la sou-
veraineté des Etats, mais aussi du fait des traditions de collaboration qui
se sont développées entre les Etats dans le cadre de I’Union internationale
pour la protection de la propriété industrielle depuis ’entrée en vigueur
de la Convention de Paris de 1883.

Aussi devrons-nous suivre avec le plus grand intérét les efforts d’har-
monisation tentés actuellement soit sur le plan européen au sein Conseil
de I’Europe, soit dans le cadre du Marché commun.

Marché commun et Consetl de [’ Europe

Du moment que la Suisse n’a pas la possibilité de participer aux débats
de la Commission de propriété industrielle du Marché commun, il est d’autant
plus opportun pour elle de suivre en tant qu’observateur — comme ’ont
fait jusqu’ici MM. Prinio Borra et Hans MorF — les travaux de la
Commission des brevets du Consetl de [’ Europe, laquelle sera peut-étre a méme
de faire entendre sa voix dans les discussions qui ont lieu actuellement
entre les Six dans le domaine de ’harmonisation des droits de propriété
industrielle et plus particuliérement dans celui de la création d’un brevet
unique coexistant — du moins pendant la premiére période — avec les
brevets nationaux. Ce n’est en effet que par une collaboration agissante
que nous aurons la possibilité de présenter notre point de vue et d’ob-
tenir, le cas échéant, que nos intéréts soient sauvegardés.

Si nous sommes préts a collaborer 4 une harmonisation de certains
secteurs de la propriété industrielle, nous devons toutefois pouvoir nous
exprimer au stade des travaux préparatoires et ne pas étre placés devant
un fait accompli, avec la seule possibilité d’accepter tel quel ce qui aura
été mis au point par d’autres ou de rester a I’écart. Et c’est devant cette
alternative que nous nous trouverions si nous ne pouvions directement ou
indirectement nous prononcer sur les projets en discussion. Espérons donc
que les Six comprendront qu’aussi louable que soit leur intention d’arriver
a des solutions communes dans le cadre du Marché commun, certains
problémes de propriété industrielle doivent étre résolus dans le cadre de
I’Europe entiére, si 'on entend rester fidele a 'esprit qui a animé les pré-
curseurs de la protection de la propriété industrielle qui ont fondé ’Union
de Paris en 1883. Or des accords dans le domaine de la propriété indus-



trielle ne pourront avoir une large base que s’ils sont négociés par tous
les intéressés. La scule possibilité laissée aux Etats non-membres du
Marché commun d’y adhérer ultérieurement — solution que les Six
paraissent envisager — ne saurait contenter ni la Suisse ni les autres pays
laissés a I’écart de la discussion.

C’est précisément parce que je suis convaincu de la nécessité de trouver
des solutions valables pour I’ensemble de I’Europe qu’il ne me parait pas
souhaitable — pour le moment du moins — que I’Association européenne
de libre-échange (AELE) s’occupe aussi de propriété industrielle. On
doit éviter de créer dans ce domaine deux tendances différentes, deux
blocs qui s’affronteraient. Cherchons tout d’abord une solution commune
correspondant aux intéréts communs des pays européens. Si nous ne
réussissons pas dans la voie d’une collaboration générale, alors nous
examinerons les autres possibilités qui s’offrent d’arriver a4 une collabo-
ration partielle.

Collaboration dans la procédure d’examen préalable des brevets d’tnvention

On peut également saluer avec plaisir les efforts qui sont déployés par
les offices nationaux de propriété industrielle des pays connaissant I’examen préa-
lable, en vue de trouver une procédure devant permettre de mettre a
disposition de tous les offices qui s’occupent de la méme invention les
résultats de la recherche de nouveauté faite par 'office qui a entrepris la
premiére recherche. Un projet d’accord est actuellement a Iétude; on
envisage de le soumettre ultérieurement au Conseil de I’Europe, en vue
précisément d’en faire un accord général et non particulier. Le Directeur
du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, M. Hans MogrF, collabore
a ces travaux et il peut étre assuré de notre appui. Il n’est en effet pas
rationnel qu’une méme recherche de nouveauté pour la méme invention
soit faite dans tous les pays ol inventeur entend obtenir protection. Le
projet envisagé permettrait une sensible réduction des frais, une économie
de personnel et un gain de temps.

Tendances contraires au libre exercice des droits de propriété industrielle
Aux efforts déployés sur le plan international pour harmoniser les

législations en matiere de propriété industrielle et pour développer la
protection de ces droits s’opposent malheureusement d’autres courants



qui tendent — souvent sans que cela soit au premier abord bien apparent —
a vider ces droits d’une partie de leur substance. Il ne m’est pas possible
ici de m’étendre sur ces tendances, ni méme d’en dresser un inventaire
complet. Je ne peux qu’effleurer le probleme.

Aucun de vous n’ignore les inconvénients résultant aux Etats-Unis de
la législation antitrust, en ce qui concerne 'exercice de certains droits de
propriété industrielle. Le Traité de Rome contient, a ses articles 85 et 86,
des dispositions qui, selon l'interprétation qui leur est donnée, sont de
nature a restreindre également I’exercice de certains droits de propriété
industrielle. Il en est de méme du Traité de I’ Euratom. Vous connaissez
aussi les difficultés rencontrées en ltalie dans le domaine des brevets
pharmaceutiques et, plus récemment, dans celui des redevances en cas
de licence non exclusive de marque, ainsi qu’au Danemark lors du re-
nouvellement des marques de produits pharmaceutiques. Des mesures
récentes prises en France pour combattre les abus de la concurrence con-
cernent ce qu’on appelle le «refus de vente» et, par 1a, portent atteinte &
certains contrats. La Belgique de son c6té, par une loi du 27 mai 1960, a
également promulgué des dispositions pour combattre I’abus de puissance
économique 2 la suite de pratiques qui faussent ou qui restreignent le jeu
normal de la concurrence.

Quelle que soit la valeur des arguments retenus pour justifier de telles
dispositions Iégales, il n’en est pas moins certain que par I'application qui
en est faite, I’exercice des droits de propriété industrielle peut s’en trouver
compromis.

Il semble qu’on assiste aujourd’hui au renouveau d’une tendance
constatée en Europe au début et au milieu du 19° siécle visant a nier
Iopportunité des brevets d’invention.

A cette époque, les droits de monopole inhérents aux brevets étaient en
effet considérés par certains comme des entraves a la liberté des échanges.
Aujourd’hui, c’est en invoquant le désir de protéger la libre concurrence
et la nécessité de combattre les abus de la puissance économique qu’on
entend dans divers milieux restreindre le libre exercice des droits de
propriété industrielle.

La protection des droils
de propriété industrielle et encouragement de la recherche

Souhaitons que tous ceux qui, dans les différents pays et aussi dans le
cadre des nouvelles organisations internationales, ont a s’occuper de ces
questions n’oublient pas qu’une protection efficace des droits de propriété
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industrielle a été, est et sera toujours un des moyens les plus opportuns
d’encourager la recherche et de favoriserle progrés technique, conditions
indispensables a "augmentation des échanges entre les pays, ainsi qu’au
relévement du niveau de vie et au bien-étre de la population.

Mais ne négligeons pas d’apporter notre soutien a tous ceux qui défen-
dent les droits de propriété industrielle. Pour assurer la sauvegarde de ces
droits et obtenir leur prise en considération dans tous les organismes nou-
veaux qui sont nés depuis la guerre, comme aussi dans les pays membres
ou non de I’Union de Paris, les réunions officielles de ’AIPPI, que ce soit
a D’échelon international (Comité exécutil et congrés) ou a I’échelon
national, ne suffisent pas. Il convient que chacun individuellement fasse
un effort, lors de relations d’affaires ou amicales, afin d’attirer I’attention
de son interlocuteur étranger sur les inconvénients de telle ou telle dispo-
sition de sa loi nationale ou, mieux encore, des projets de décrets en pré-
paration, en s’effor¢ant de le convaincre qu’en intervenant dans le sens
recommandé il agira en conformité de l'intérét bien compris de son
propre pays, car en définitive tous les Etats industriels ont le méme
intérét a la sauvegarde des droits de propriété industrielle.

Ratification des Actes de Nice et de Lisbonne

Sur le plan suisse, nous avons eu a nous occuper, durant ’année écoulée,
de la ratification des Actes de Nice (1957) et de Lisbonne (1958). Le Groupe
suisse avait déja eu occasion de se prononcer en faveur d’une telle rati-
fication. Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle nous a fait part
de son intention de n’apporter aux lois actuellement en vigueur que les
modifications indispensables pour permettre exécution dans notre pays
des conventions et arrangements dans leur texte modifié.

A la suite de la discussion qui eut lieu lors de la séance du 8 décembre
1960, le Groupe suisse s’est rallié — malgré certaines oppositions qui se
sont finalement transformées en abstentions — & 1’avis du Bureau fédéral,
qu’il n’était pas indispensable de modifier la loi sur les brevets et celle sur
les marques.

En ce qui concerne les brevets, on peut en effet admettre que article 16
de la loi — qui prévoit que les titulaires de brevets de nationalité suisse
peuvent invoquer les dispositions du texte de la Convention d’Union de
Paris ratifié en dernier lieu par la Suisse, lorsque ces dispositions sont plus
favorables que celles de la loi fédérale — peut étre appliqué au requérant
avant méme l'octroi du brevet. Ce serait en effet interpréter d’une facon
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trop stricte I’article 16, que de réserver son application aux seuls titulaires
de brevets. Cette disposition a en effet été insérée dans la loi en vue de
permettre une ratification du dernier texte conventionnel sans qu’une
modification de la loi suisse soit nécessaire, tout en assurant aux ressor-
tissants suisses les mémes droits et avantages qu’aux ressortissants étran-
gers, qui sont a méme d’invoquer les dispositions de la Convention
d’Union non seulement en tant que titulaires d’un brevet, mais dés le
moment ot une demande de brevet a été déposée.

Au sujet de la loi sur les marques, le Groupe suisse a également été
d’avis — aprés qu’une certaine opposition se soit manifestée — qu’une modi-
fication n’était pas indispensable, du moment que, dans notre pays, les
marques de service peuvent étre sauvegardées dans le cadre de la loi
réprimant la concurrence déloyale et que la Convention d’Union, dans
son texte de Lisbonne, ne prescrit pas aux Etats de quelle fagon la marque
de service doit étre protégée. Nous avons cependant relevé tout I'intérét
que nous attachions a cette question et 'opportunité de la régler dans la
loi sur les marques elle-méme.

Le message du Conseil fédéral en vue de la ratification des Actes de
Nice et de Lisbonne sera vraisemblablement prochainement présenté aux
Chambres fédérales. Espérons que ces derniéres adopterons les propo-
sitions qui leur seront soumises encore en 1961.

Revision de la lot fédérale sur les marques

L’occasion de nous occuper de la marque de service nous sera, souhai-
tons-le, bientét donnée dans le cadre de la revision totale de la loi sur les
marques. Le Directeur du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, M.
Hans MoORF, nous a assuré que cette revision figurait en téte de son pro-
gramme de travail et qu’elle serait entreprise trés prochainement. Nous
Pespérons, car il est temps que notre loi sur les marques de 1890 soit
adaptée aux conditions actuelles. Une refonte compléte est non seule-
ment nécessaire, elle est aussi urgente.

Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle

Le Bureau fédéral a, il est vrai, encore d’autres préoccupations. Je veux
parler des difficultés dans lesquelles il se débat actuellement du fait du
manque de personnel. Malgré tous ses efforts, il ne lui est en effet, depuis
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quelque temps, pratiquement plus possible de recruter des techniciens et
il peut encore se déclarer heureux lorsque ceux qu’il occupe ne lui sont
pas enlevés par I’économie privée.

Cette situation se répercute tout particulierement dans 'octroi des
brevets et il ne s’agit pas seulement de la procédure avec examen préa-
lable de nouveauté. Dans la procédure sans examen, le retard est tel qu’il
doit préoccuper non seulement le Bureau fédéral, mais aussi les milieux
économiques.

M. MorF peut étre assuré que nous comprenons ses difficultés, qui
résultent de la haute conjoncture, et que dans la mesure de nos moyens,
nous ferons tout ce que nous pourrons pour ’aider a trouver une solution.

Je tiens a cette occasion a relever les excellents rapports que le Groupe
suisse entretient avec le Burcau fédéral et plus spécialement avec son
Directeur et ses collaborateurs immédiats et a dire 2 M. Morr combien
nous apprécions sa collaboration aux travaux de PAIPPI en général et la
fidélité qu’il témoigne au Groupe suisse en particulier.

Conclusions

Le tour d’horizon que je viens de faire au sujet de I'activité de notre
Groupe au cours de I'année écoulée permet de constater que les pro-
blémes dont nous aurons & nous occuper a I’avenir sur le plan aussi bien
international que national sont nombreux. Nous pouvons, dans un certain
sens, nous en réjouir. Ils attestent en effet de 'importance des droits de
propriété industrielle, qui ne sont pas statiques, mais qui, par leur nature
méme, sont appelés a la fois a suivre ’évolution de I’économie et a contri-
buer a cette évolution du fait de leurs répercussions sur le développement
de la technique.

On parle beaucoup aujourd’hui des mesures a prendre pour encourager
la recherche. Une protection adéquate des droits de propriété industrielle
est, sans aucun doute, 'une des mesures les plus utiles et les plus efficaces.
Nous le savons tous. Espérons cependant que tous les autres pays membres
ou non de ’Union de Paris et en particulier les nombreux Etats en voie
de développement en sont aussi convaincus.



Bundesgerichtspraxis zu Art. 118 Ziff. 1

des Patentgesetzes

HANS-JéRG HELD, WATTWIL

I

1. Gegenstand der zweifellos wichtigsten Streitigkeiten {iber Erfin-
dungspatente ist die Frage, ob die Patenterfordernisse - d. h. technischer
Fortschritt, Erfindungshohe und -neuheit — gegeben sind. Ob diese Er-
findungsmerkmale vorliegen, ist eine Tatfrage, wihrend die Frage der
Beurteilung und Bewertung der Erfindung eine Rechtsfrage ist. Das
Bundesgericht als Berufungsinstanz ist also ohne weiteres berechtigt, zu
priifen, ob die Vorinstanz die Erfindungsmerkmale richtig auslegt bzw.
angewandt hat, wihrend die Beantwortung der Tatfrage dem Bundes-
gericht nach dem Grundsatz von Art. 63,2 des Bundesgesetzes iiber die
Organisation der Bundesrechtspflege (OG) an sich nicht méglich wire.

2. Dieses Prinzip wurde jedoch bereits in Art. 67 des OG in seiner
Fassung von 1943 insofern nicht ganz konsequent eingehalten, als das
Bundesgericht gemal diesem Artikel in Streitigkeiten iiber Erfindungs-
patente einen Augenschein vornehmen und den Sachverstdndigen der
Vorinstanz und neben diesem erforderlichenfalls auch einen neuen Sach-
verstandigen beiziehen konnte, sofern sich dies «fiir das genaue Ver-
standnis des Sachverhaltes» als notig erwies. Durchbrochen wurde das
Prinzip vollends durch Art. 118 Ziff. 1 des Bundesgesetzes betreffend die
Erfindungspatente von 1954 (PG), welcher den genannten Artikel 67 OG
aufhebt bzw. ersetzt. Es wird nun mit dieser Neuerung hinsichtlich der
von der Vorinstanz festgestellten technischen Verhiltnisse ein eigentliches
Uberpriifungsrecht des Bundesgerichts cingefiihrt, indem dieses von der
Bindung an den durch die kantonale Vorinstanz festgestellten technischen
Tatbestand endgiiltig befreit wird; es wird dem Gericht die Moglichkeit
eingerdumt, die im Gesetz nicht abschlieBend aufgefithrten BeweismaB-
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nahmen zu treffen, insbesondere den Sachverstindigen der Vorinstanz
zu einer Ergidnzung des Gutachtens zu veranlassen, selbst einen oder
mehrere Sachverstindige zu bestellen oder auch einen Augenschein vor-
zunchmen. Dabei ist allerdings zu prazisieren, daB3 Art. 118 Ziff. 1 PG
nur eine sogenannte «Kann»-Vorschrift ist, da diese Bestimmung keine
cigentliche Uberpriifungspflicht mit sich bringt, sondern dem Bundes-
gericht lediglich das Recht einer Loslésung vom kantonalen Tatbestand
gibt, sofern dies vom Gericht als notwendig erachtet oder sofern ein ent-
sprechender Parteiantrag gestellt wird und es diesem Folge leisten will.
Ist das Bundesgericht der Meinung, daB eine Uberpriifung nicht not-
wendig sei, kann es nach dem Wortlaut des Gesetzes von einer solchen
selbst dann absehen, wenn beide ProzeBparteien einen entsprechenden
Antrag gestellt haben. Nichtsdestoweniger schafft jedoch diese neue Be-
stimmung eine Appellationsmoglichkeit im Umfang der Uberpriifung
des kantonalen Tatbestandes.

3. a) Der Grund fiir diesen eigentlichen Einbruch ins System der Be-
rufung liegt in der Erkenntnis der auBlerordentlich engen Verbindung
von Tat- und Rechtsfrage auf dem Gebiet des Patentwesens; die Fest-
stellung der technischen Verhiltnisse prijudiziert die Beantwortung der
Rechtsfrage ohne weiteres, und es ist deshalb klar, daf die richtige Er-
fassung des technischen Tatbestandes auf dem Patentgebiet entscheidend
ist, so daB3 gerade in den Fillen, wo es um Bestand oder Nichtbestand
eines Patentes und daher oft um sehr erhebliche Werte geht, ein ver-
stindliches Bediirfnis nach Uberpriifbarkeit der tatbestdndlichen Fest-
stellungen des kantonalen Richters besteht. Dieses Bediirfnis ist soweit
unbestritten und wurde auch schon bei der Schaffung des Art. 118 Ziff. 1
PG geltend gemacht und ohne weiteres anerkannt.

b) Auf eine besondere Schwierigkeit weist auch die Erginzungsbot-
schaft des Bundesrates zur Vorlage iiber die Patentgesetzrevision vom 28.
12.1951 (S. 22) hin. Die Sachverstindigen und Richter kénnen bei der
Priifung der Voraussetzung fir den Rechtsbestand eines Patentes nicht
auf den zur Zeit der Begutachtung oder des Urteils gegebenen «Stand
der Technik» abstellen, sondern sie miissen sich gedanklich in den Zeit-
punkt des Patentgesuches zuriickversetzen kénnen, was ihre Aufgabe eben
sehr erschwert.

4. Es sei in diesem Zusammenhang nun vor allem daran erinnert, daf3
die erwihnte « Kann»-Vorschrift des 4r4. 67 OG in der Fassung von Art.
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118 Zifl. 1 PG das Resultat von viel weiter ausholenden Bestrebungen von grofien
Kreisen der Industrie gewesen ist.

a) Die ursprungliche Forderung ging auf die Schaffung eines eid-
genossischen Patentgerichtshofes als 1. Instanz (dieses Gericht wollte man
entweder als besondere Abteilung des eidg. Amtes fiir geistiges Eigentum
oder aber auch als selbstindige Behorde ausgestalten) — mit Berufungs-
moglichkeit an eine ebenfalls neu zu schaffende, aus Juristen und Tech-
nikern gebildete besondere Patentkammer des Bundesgerichts. Diesem
Verlangen wurden vor allem Bedenken verfassungsrechtlicher und poli-
tischer Natur entgegengehalten (vgl. die Botschaft des Bundesrates iiber
die Revision des PG vom 25.4.1950, S. 17f); insbesondere flirchtete man
auch mit der Konstituierung eines Patentgerichtshofes ein Prdjudiz fir
eine grundsitzlich unerwiinschte Aufteilung der Gerichtsbarkeit nach
Spezialgebieten zu schaffen.

b) Die aus der Privatwirtschaft stammenden Vorschlige wurden in-
folge dieser Bedenken reduziert auf die Forderung nach Schaffung einer
bundesgerichtlichen Spezialkammer mit Fachrichtern, die sowohl Rechts-
als auch Tatfragen zu tberprifen hitte; Bundesgericht und Bundesrat
waren jedoch vorerst der Meinung, es sollten mit dem bis zu jenem Zeit-
punkt noch selten angewandten Art. 67 OG noch mehr Erfahrungen ge-
sammelt werden; der Bundesrat vertrat ferner die Ansicht, es sei auch aus
verfassungsrechtlichen Griinden von der Schaffung einer besonderen
Kammer abzusehen (vgl. erwdhnte Botschaft vom 25.4.1950, Seite 191.).
Wie Prof. FrirscHE in seinem Gutachten (verfl. in Mitt. der Schweizer-
gruppe Heft 1 vom September 1948) dargelegt hat, hitte diese Losung
schon durchaus auf dem Boden der geltenden Verfassung durchgefiihrt
werden koénnen.

¢) Sowohl im Rahmen der Expertenkommission (siche Protokolle iiber
die Sitzungen vom 9.5.1951 bzw. 22.11.1950) als auch in den Riten
(vgl. Stenographische Bulletins des Nationalrates, 1952, insbesondere S.
450 und des Stdnderates 1953, S. 406f.) wurde eine weitere Konzession
gemacht, indem die genannten Industrievertreter mit Riicksicht auf die
geltend gemachten verfassungsrechtlichen und politischen Bedenken ge-
gen die Schaffung des urspriinglich geforderten Patentgerichtshofes bzw.
einer bundesgerichtlichen Spezialkammer mit Fachrichtern eine Rege-
lung im Sinne des heutigen Art. 118 Ziff. 1 PG vorschlugen, wobei man
aber dem Bundesgericht nicht nur ein Recht, sondern auch auf einen
Antrag der Parteien hin die Pflicht auferlegen wollte, die tatbestindlichen
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Feststellungen der Vorinstanz zu iiberprifen; gleichzeitig wurde im
iibrigen der Wunsch geduBert, daf3 die Experten auch zur Urteilsbera-
tung beigezogen werden sollten. Sowohl das Uberpriifungsobligatorium
wie auch der letzterwdhnte Vorschlag wurden jedoch — nicht zuletzt
ebenfalls aus politischen und verfassungsrechtlichen Griinden — fallen-
gelassen.

d) Mit diesem kurzen historischen Riickblick sollte gezeigt werden, dal3
die geltende Regelung des Art. 118 eine im Verhiltnis zu den urspriing-
lichen Wiinschen der Industrie sehr bescheidene Konzession ist; wenn
nicht mehr erreicht wurde, liegt der Grund sicherlich nicht in erster
Linie in ZweckmiBigkeitsiiberlegungen, sondern in offenbar uniiber-
windbaren Schwierigkeiten verfassungsrechtlicher und politischer Natur;
auf jeden Fall wollte man auch die Gefahrdung des ganzen Revisions-
werkes durch ein Uberspannen des Bogens vermeiden.

11.

1. Es soll an dieser Stelle nicht untersucht werden, ob die in Frage
stehende « Kann»-Vorschrift in ihrem heutigen Wortlaut gliicklich formu-
liert ist, denn dies wére ohnehin miflig, da eine neuerliche Revision des
PG im gegenwirtigen Zeitpunkt kaum in Frage kommt, woran auch die
Tatsache nichts dndert, dafl man nach der Ratifikation des in Lissabon
revidierten Textes der Pariser Ubereinkunft frither oder spiter zu einer
teilweisen Anpassung der schweizerischen Gesetzgebung wird kommen
missen. Es interessiert hier vielmehr die Frage, wie die nun einmal gel-
tende Bestimmung des Art. 118 Ziff. 1 PG von der bundesgerichtlichen
Praxis ausgelegt wird; dariiber kann man sich insofern schon ein gewisses
Bild machen, als mehrere Entscheide ergangen sind, in denen dariiber
befunden werden mufite, unter welchen Voraussetzungen sich das Ge-
richt an den vorinstanzlich festgestellten Tatbestand halten soll. *

* 81 II 292ff.: i. S. The National Cash Register Comp. und National Registrierungs-

kassen AG ¢/ K. Endrich AG fiir Biiroorganisationen und Maschinen.

85 II 131ff.: i. S. Fabrique suisse de ressorts d’horlogerie S. A. ¢/ Hausheer et Nerfos
S.ar.l.

85 II 512ff.: i. S. Fischli ¢/ Matthée & Genecand «Trima».

Urteil vom 14.1.1960 i. S. Werner Miiller ¢/ Emil Schwertfeger (nicht veréffentlicht).

Urteil vom 26.1.1960 1. S. Roth & Cie. AG ¢/ Theo Krebs (nicht veréffentlicht).

86 II 103ff.: i. S. C. Gartenmann & Cie. AG ¢/ Palmér (teilweise wiedergegeben in
«Schweiz. Mitt. iber gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht 1960»,
Heft 2, S. 1641.).
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2. In Beantwortung der Frage nach der bisherigen Praxis kann gesagt
werden, daB es das Gericht in der iiberwiegenden Mehrzahl der Fille
abgelehnt hat, als Appellationsinstanz dem Ersuchen der Parteien nach
Uberpriifung des kantonalen Sachverhaltes zu entsprechen, wobei darauf
verwiesen wird, dafl Art. 118 Ziff. 1 PG eine « Kann»- und nicht eine
«MuB3»-Vorschriftist. Dabei wurde auf die folgenden Kriterien abgestellt:

In 85 II 131 . wurde untersucht, ob die vorinstanzlichen Feststellun-
gen gut fundiert waren, von richtigen Voraussetzungen ausgingen und
auf logischer Uberlegung beruhten; in 85 IT 512fF. und im Urteil vom 7.
7.1960 war maligebend, ob die technische Fragestellung als richtig und
vollstindig zu gelten hat und ob die Feststellungen klar, zusammen-
hidngend, genau und sich nicht widersprechend waren bzw. nicht von
irrtiimlichen und unvollstindigen Uberlegungen ausgingen. Auch gemiB
Urteil vom 14. 1. 1960 seien weitere BeweismaBnahmen nur dann zu tref-
fen, wenn die vorinstanzlichen Feststellungen unklar, ungenau und un-
vollstindig waren; in 86 IT 103 ff. wurde ebenfalls die Uberzeugungskraft
der kantonalen Feststellungen gepriift, wiahrend im Urteil vom 21.6. 1960
auf die Wertung der Vorinstanz hinsichtlich des technischen Fortschrittes
abgestellt wurde. Eine gewisse Abweichung von der bundesgerichtlichen
I'endenz findet sich in 81 II 292ff., wo das Bundesgericht, gestiitzt auf
Art. 67 OG, einen Augenschein vornahm, jedoch den Beizug eines Sach-
verstindigen ebenfalls ablehnte unter Hinweis auf die Einfachheit der
technischen Verhiltnisse. Eine zweite Ausnahme wurde im Entscheid
vom 26. 1. 1960 gemacht: Der Instruktionsrichter ordnete in diesem Fall,
restiitzt auf Art. 67 OG, eine Vernehmlassung der Experten und Gegen-
experten der Vorinstanz zu einer kleineren Teilfrage an, da in der Be-
rufungsantwort der Einwand erhoben worden war, der Experte des kan-
tonalen Gerichts sei von einer falschen Annahme ausgegangen. Im Prinzip
wird aber auch hier betont, es kénne sich dabei aber nicht um eine voll-
standige Uberpriifung handeln. Im weiteren wird hier darauf hingewie-
sen, dall das Bundesgericht auch dann, wenn es neue Experten zuzieht,
mmer noch auf die Expertenfeststellungen der Vorinstanz abstellen kann,
sofern ihm diese mehr einleuchten. Dies erscheint uns allerdings selbst-
verstindlich, da Gutachten dazu bestimmt sind, dem Gericht bei der
Urteilsfindung zu helfen, ohne ihm aber irgendwelche Bindungen aufzu-
rlegen.

Urteil vom 21.6.1960 i. S. Wefcoma International AG ¢/ Gebr. Diebold, Maschinen-
fabrik (nicht vertflentlicht).
Urteil vom 7.7.1960 1. S. Heberlein & Co. AG ¢/ Niederer & Co. (nicht veréflentlicht).
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IIT.

Zu der ausgesprochen restriktiven Auslegung des Art. 118 Ziff. 1 PG
méchten wir folgendes bemerken:

1. Es ist richtig, daB Art.67 OG in der Form des Art. 118 Ziff. 1 PG im
Abschnitt iiber die Berufung steht, aber daraus darf kaum gefolgert wer-
den, daB3 die Bestimmung unbedingt auch im Geiste dieses Rechtsmittels
ausgelegt werden mufl. Es wurde oben gezeigt, dafl man sich bei der
Revision des PG durchaus bewuf3t war, mit der Einfithrung dieser, wenn
auch beschrinkten Appellationsmoglichkeit eben einen FEinbruch ins
System geschaffen zu haben, der sich wegen der erwdhnten patentrecht-
lichen Besonderheiten ohne weiteres rechtfertigte. In welchen Einzel-
tallen nun die Voraussetzungen gegeben sind, von der Mdglichkeit der
Anwendung der Ausnahmebestimmungen auch Gebrauch zu machen,
ist in der Tat eine Auslegungsfrage, bei deren Beantwortung man sich die
Umstiande der Schaffung der Norm — an denen sich bis heute nichts ge-
dndert hat — in Erinnerung rufen mul. Wie gezeigt wurde, ist die Fassung
von Art. 118 Ziff. 1 PG historisch gesehen das Resultat von viel weiter
reichenden Bestrebungen gewesen, die vor allem aus politischen und ver-
fassungsrechtlichen Uberlegungen nicht verwirklicht werden konnten.
Wire es daher nicht viel richtiger, wenn unter diesen Umstdnden
wenigstens vom Erreichten, ndmlich der in Frage stehenden Bestimmung,
wirklich auch in der Mehrzahl der Fille Gebrauch gemacht wiirde, d. h.
Art. 118 Ziff. 1 PG extensiv ausgelegt wiirde?

2. Man kann sich in der Tat auch fragen, wie es einem Kollegium von
Juristen beim besten Willen iiberhaupt moglich sein kann, zu entscheiden,
ob beispielsweise die technische Frage richtig gestellt wurde, oder ob
komplizierte technische Feststellungen genau und vollstindig sind; man
denke auch an den Fall, wo einander verschiedene, sich widersprechende
Expertisen gegeniiberstehen. Es ist im weiteren durchaus vorstellbar, daf3
sich die Uberpriifung technischer Feststellungen auch dann oft recht-
fertigen wird, wenn diese an sich «iberzeugend» oder «logisch» erschei-
nen, da beispielsweise ein geschickter Gutachter leicht in der Lage ist,
eine Situation klar, aber eben zugunsten seiner Partei, d. h. unobjektiv,
darzustellen, ohne daB dies dem technischen Laien ohne weiteres auf-
fallen wiirde. In all diesen Fillen wiirde sich die Anordnung neuer Be-
weismaBnahmen schon von Amtes wegen aufdringen, zumindest sollte
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sie aber auf Parteiersuchen hin vorgenommen werden. Es ist nur schon
im Hinblick auf die Kostenfolge kaum anzunehmen, daf3 eine Expertise
beantragt wird, wenn nicht wenigstens ein gewisses entsprechendes Be-
diirfnis besteht; andererseits diirfte sich die damit unter Umstinden ver-
bundene wohl geringe Prozefverlingerung im Interesse einer richtigen
Rechtsfindung unbedingt lohnen.

3. Es ist allerdings denkbar, daB sich hin und wieder eine Lage ergibt,
wo die Meinung der kantonalen Experten — z. B. wegen ihrer beruflichen
Stellung und ihrer Erfahrung — auBerordentlich schwer ins Gewicht f4llt
und keine ernst zu nehmenden Einwidnde erhoben werden oder wo die
Lage selbst fiir den technischen Laien so klar ist, daB eine Uberpriifung
unsinnig wire; diese Fille, in denen bei der Auslegung das Gewicht nun
einmal auf das « MuB3-Nicht» gelegt werden kann, sind indessen insbe-
sondere beim heutigen Stand der Technik duBerst selten zu erwarten, so
daBl eine umgekehrte Auslegungspraxis viel begreiflicher wiare. Aus der
Tatsache, daB in solchen Fillen eine Uberpriifung nicht verlangt werden
kann, darf jedoch natiirlich nicht abgeleitet werden, das Bundesgericht
habe deshalb keine appellatorische Funktion, denn in jedem Appellations-
verfahren mull der Richter auf die Einwande nicht eintreten, die er fiir
vollig iiberfliissig hilt.

4. a) Die Uberpriifung des Tatbestandes diirfte oft auch gerechtfertigt
sein, weil sich die kantonale Instanz (insbesondere Handelsgerichte)
langst nicht immer veranlafBt siecht, Experten beizuziehen, was nach OG
51 Abs. 1 lit. ¢ auch nicht nétig ist — sondern auf Grund eigener Sach-
kenntnis entscheidet; es gibt bekanntlich ProzeBordnungen, nach denen
der Zuzug von Experten gar nicht zuldssig ist, sofern Sachkunde im Ge-
richt vertreten ist (z.B. St. Gallen ZPO Art. 252 Abs. 3). Ob das Gericht
aber als sachkundig zu gelten hat, bleibt ihm selbst zur Entscheidung
Gberlassen. (Zu dieser Frage Schweiz. Mitt. iiber gewerbl. Rechtsschutz
und Urheberrecht 1960, Heft 2, S. 166.) Dazu kommt, daB in vielen Fil-
len, wo ein kantonales Gericht von der Einholung einer Expertise absicht,
der Befund des sachverstandigen Richters auch nicht immer protokolliert
wird; nur ein solches Protokoll hitte fiir den Berufsrichter den gleichen
Wert wie ein Gutachten (OG Art.51, Abs. 1 lit. ¢), wihrend eine Er-
setzung des Protokolls durch die Aufnahme der richterlichen Voten in
das Urteil bereits dann fragwiirdig wird, wenn dann auch noch darauf
verzichtet wird, diese Voten ausfiihrlich wiederzugeben.

Wir denken vor allem an die Fille, wo z.B. ein Kantonsgericht der



Meinung ist, das eine Expertise iiberfliissig machende Sachwissen sei vor-
handen, wihrend eine Partei in guten Treuen iiberzeugt sein kann, das
ergangene Urteil beruhe nur auf allgemeiner Lebenserfahrung oder auf
Halbwissen, ohne daf der Fall allerdings so offensichtlich zu sein braucht,
daf3 die mangelnde Sachkenntnis mit einer kantonalen Nichtigkeitsbe-
schwerde gertigt werden konnte, was ubrigens betrachtliche Beweis-
schwierigkeiten mit sich bringen wiirde. Es hat sich im weiteren gezeigt,
daf3 Kassationsgerichte eine Nichtigkeitsbeschwerde wegen Verweigerung
des rechtlichen Gehors (z.B. wegen Nichtanordnung einer Expertise bei
Fehlen der Sachkenntnis oder wegen Verweigerung einer Oberexpertise
im Falle einer unschliissigen Expertise) als unzulidssig angesehen haben,
mit der Begriindung, solche Riigen seien nach der Neufassung von Art. 67
OG mit dem Rechtsmittel der Berufung beim Bundesgericht anzubringen!
So wird in einem in der Schweizerischen Juristenzeitung 53, S. 107 ver-
offentlichten Entscheid des Kassationsgerichtes des Kantons Ziirich auf
eine solche Nichtigkeitsbeschwerde nicht eingetreten, weil nach dem all-
gemeinen Grundsatz von § 345 der Ziircher ZivilprozeBordnung eine
Uberpriifung dieser nun dem Bundesgericht angehorenden Regeln iiber
das Beweisverfahren durch das Kassationsgericht ausgeschlossen sei.

Dieser Tendenz der kantonalen Gerichte, den Beschwerdefiihrer nun
nach Lausanne zu verweisen, steht die Tendenz des Bundesgerichtes ge-
geniiber, infolge der bloBen «Kann»-Vorschrift seinerseits keine Uber-
prifung vorzunehmen. Es muf also festgestellt werden, dafl man zwar
anlidBlich der letzten Revision des Patentgesetzes im Hinblick auf die oft
auf dem Spiel stehenden groBen Werte — wenn auch beschrinkt — die
Moglichkeit der Beurteilung des Tatbestandes nicht wie bisher durch
eine, sondern durch zwei Instanzen schaffen wollte, dafl aber durch die
genannte Tendenz der kantonalen Gerichte bzw. des Bundesgerichtes
nicht nur dieses Ziel nicht erreicht wurde — indem sich das Bundesgericht
nicht im vorgeschenen Mafe als zweite Instanz betrachtet - sondern daf3
wir heute weniger weit sind als vor der Revision, indem es einer Partei
auf diese Weise passieren kann, daB sie iiberhaupt zwischen Stuhl und
Bank fallt.

b) Eine bundesgerichtliche Uberpriifung der kantonalen Feststellungen
hitte unter Umstinden auch den Vorteil, daf3 die an sich gesunde Ten-
denz gefordert wiirde, daf auch sogenannte «kleine Erfindungen», die auf
einer verhiltnismiBig geringen Erfindungshohe stehen, vermehrt Schutz
finden, hat es sich in letzter Zeit doch wiederholt gezeigt, da3 gewisse
kantonale Gerichte in dieser Beziehung noch sehr zuriickhaltend sind.
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¢) Eine vermehrte Uberpriifungsfreudigkeit des Bundesgerichtes wire
endlich auch aus Erwigungen der Rechtssicherheit zu wiinschen, da den
Parteien dadurch die GewiBheit gegeben wird, daB ein kantonales Urteil
dem Bundesgericht zur Uberpriifung nach einheitlichen Gesichtspunkten
vorgelegt werden kann.

Lusammenfassung

Es ist offensichtlich, daB sich die von Verfechtern einer imperativen
Abfassung des Art. 118 Ziff. | PG an verschiedenen Stellen geduBerten
Bedenken, das Bundesgericht wiirde die neue Regelung restriktiv aus-
legen, weitgehend bestétigt haben. Es besteht teils zumindest ein ausge-
sprochenes Bediirfnis nach Uberpriifung des von der kantonalen Instanz
festgestellten Sachverhaltes, teils sind Rechtsfrage und Tatfrage so eng
miteinander verkniipft, daB3 die eine ohne die andere gar nicht beurteilt
werden kann, und es wire deshalb — insbesondere in Ubereinstimmung
mit dem Zweck der Bestimmung — sehr zu begriien, wenn das Bundes-
gericht seine Praxis trotz der damit verbundenen und natiirlich nach
Maoglichkeit zu vermeidenden Mehrarbeit in diesem Sinne dndern wiirde;
anderenfalls wiirde nicht nur die ohnehin schon kleine Konzession, die
man der Industrie seinerzeit mit der Aufnahme einer Uberpriifungs-
moglichkeit gemacht hat, wertlos, sondern es kénnte dazu kommen, daf3
unsere Rechtsprechung in Patentsachen unbefriedigender wird, als dies
vor der Revision des Patentgesetzes der Fall war.

Résumé

Il est évident que les craintes d’une interprétation restrictive de la
nouvelle réglementation par le Tribunal Fédéral, exprimées en divers
lieux par les partisans d’une rédaction impérative de l’art. 118, chiffre I,
de la loi sur les brevets d’invention, se sont largement avérées. D’une part,
il existe un besoin prononcé au moins pour la vérification des faits établis
par la Cour Cantonale, d’autre part, les questions de droit et les questions
de fait sont liées si étroitement qu’elles ne peuvent étre jugées séparément.
Voila pourquoi il serait a saluer - surtout en conformité avec le but de
la disposition légale — si le Tribunal Fédéral changeait sa jurisprudence
malgré le surplus de travail qui serait naturellement a éviter autant que
possible. 8’1l en était autrement, non seulement la légére concession faite
a 'industrie par I'inclusion d’un moyen d’examen serait sans valeur, mais
il pourrait bien arriver que la jurisprudence en matiére de brevets d’in-
vention devienne moins satisfaisante qu’elle ne I’était avant la révision de
la loi sur les brevets d’invention.
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L’ordre juridique sanctionne la propriété incorporelle et la liberté
économique par des actions spéciales: 'action en contrefagon des créa-
tions industrielles et des signes distinctifs, 'action en plagiat des ceuvres
littéraires et artistiques. Ces actions se distinguent nettement des moyens
conventionnels de protection juridique par le fait qu’elles se fondent sur
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des droits subjectifs dits «privatifs». Quant a I’action en concurrence
déloyale, elle ne tend qu’a renforcer la défense de la personnalité dans son
déploiement économique.

L’atteinte a la propriété incorporelle ou la concurrence déloyale ré-
unissent généralement les éléments constitutifs des actions générales,
civiles et pénales, assurant la protection de la propriété ou des droits sub-
jectifs. D’une part, on peut voir dans I’empiétement sur un droit privatif
et dans la concurrence déloyale une infraction pénale ou un acte illicite
au sens de lart. 41 CO. D’autre part, ces actes peuvent constituer un
manquement & une obligation contractuelle selon 'art. 97 CO, parfois
encore une gestion d’affaire sans mandat (art. 423 CO). C’est pourquoi,
les dispositions générales du code des obligations seront applicables pour
autant que les lois spéciales n’y dérogent pas.

Plutét que d’analyser chaque action séparément, nous avons jugé pré-
férable, premié¢rement, de distinguer les actions civiles et les actions
pénales; secondement, d’étudier les actions civiles fondées sur une méme
cause: 'acte illicite, la gestion d’affaires, éventuellement le contrat et
Penrichissement illégitime.

Nous nous bornons & étudier la prescription des actions. Comme on
le sait, la question de leur péremption revét une certaine importance en
droit de la propriété intellectuelle. Comme il est souvent difficile de
s’assurer de I'existence des biens incorporels, des tiers pourraient de bonne
foi s’ingérer dans le monopole réservé a ayant droit. Ce dernier serait
pourtant déchu de son droit de revendiquer la protection de I’ordre juri-
dique s’il assistait passivement, pendant un certain temps, a 'empiéte-
ment sans justifier son inaction par des motifs pertinents®.

CHAPITRE PREMIER

La prescription de Paction pénale

Le droit pénal connait trois catégories de prescriptions: celle du droit
de plainte, celle de I’action et celle de I’exécution de la peine. Les atteintes
a la propriété incorporelle et la concurrence déloyale ne sont punissables
que sur la plainte du lésé, qui est la condition sine qua non de la répression.

1 Cf. sur cette question, le dernier arrét du Tribunal fédéral dans I’affaire des auteurs
Doyle ¢/ Goetz, ATF 85 II p. 120.
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A proprement dit, ce droit ne se prescrit pas, mais il se périme. Il est
indispensable de I’analyser ici, préalablement a I’étude de la prescription.
En effet, ces deux questions sont en étroite relation; il s’agit de savoir si
Pinstitution d’un délai spécial pour I’action pénale influence le délai de
plainte normal.

§ 1°7 Le droit de plainte du lésé

1. Généralités

Les infractions suivantes a la propriété incorporelle sont punissables
sur plainte:

a) la violation du brevet de I’art. 81 LBI

b) la violation du droit attaché au dépét du dessin ou modele de Part.
24 LDMI

c) la contrefacon de la marque de Part. 24 LMF

d) la violation du droit d’auteur prévue par les art. 42 et 43 LDA.

Le délit pénal de concurrence déloyale de ’art. 13 LCD n’est égale-
ment punissable que sur plainte. La plainte du titulaire du droit privatif
ou du concurrent 1ésé est la condition indispensable a la poursuite pénale;
I’autorité ne peut pas procéder d’office. Gependant, la plainte n’est pas
une condition de la punissabilité (Strafbarkeitsbedingung). Ce délai de
péremption ne peut pas étre restitué?,

L’autre infraction en rapport avec la propriété incorporelle, & savoir
I’allusion fallacieuse a I’existence d’une protection de la loi sur les brevets
(art. 82 LBI), de la loi sur les dessins et modeles (art. 31 LDMI) ou de la
loi sur les marques (art. 26 LMF) est passible de poursuites d’office
(Offizialmaxime). Il ne s’agit pas d’une contrefagon, mais plutét d’un
acte qualifié de concurrence déloyale, délit spécial par rapport a ’art. 13
lit. b LCD. La plainte d’un tiers n’a que la portée d’une dénonciation
(Strafanzeige). L’art. 31 LDMI prévoit expressément ce droit des tiers.

M. Davip interpréte I’art. 26 LMF, selon lequel I'infraction est punie
«d’office ou sur plainte» en ce sens que le concurrent lésé pourrait inter-
venir directement a I’action pénale3. 1l aurait ainsi un véritable droit de
plainte, et il deviendrait partie au procés. Cette opinion nous parait

2 C. Locoz, Commentaire du code pénal suisse, t. 1, p. 120; sur le principe «Straf-
antrag ist ProzeBvoraussetzung, nicht Strafbarkeitsbedingung»: ATF 73 IV p. 97

3 Davip, Kommentar zum MschG, 2¢éd., 1960, p. 307; opinion contraire de MATTER,
p. 241.
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erronée. Le concurrent 1ésé ne peut qu’intenter 'action civile ou se
constituer partie civile au proces pénal introduit par IEtat.

Remarquons que, contrairement a art. 26 al. 2 LMF, la mise en
commerce de marchandises revétues d’un signe distinctif indiiment
apposé n’est punissable que sur plainte (art. 24 lit. ¢ LMF)4,

1. La durée du delar de plainte

Aux termes de I’art. 29 CPS, «le droit de porter plainte se prescrit par
trois mois». En vertu de I’art. 333 al. 1% CPS, ce délai est applicable a
toutes les infractions prévues par les lois spéciales qui n’en disposent pas
autrement. Il s’applique donc intégralement a la concurrence déloyale
(art. 13 LCD). Par contre, la loi sur les brevets prescrit un délai de
plainte de six mois pour la violation du brevet (art. 81 al. 2 LBI). Quant
a I’art. 27 LDMI, il dispose seulement que P’action pénale se prescrit par
deux ans a compter de la derniére contravention. Cette dérogation doit
étre interprétée restrictivement. Ainsi le délai de plainte pour contre-
fagon d’un dessin ou modele est de trois mois. Cette solution s’impose
d’autant plus que le délai de prescription de ’action a un point de départ
objectif: «la derniére contravention», alors que le point de départ du
délai de péremption du droit de plainte est toujours subjectif, a savoir la
connaissance de ’auteur de Pinfraction (art. 29 CPS et art. 81 LBI)%. Le
titulaire du droit d’auteur doit également déposer plainte pour violation
de ses droits (art. 42 et 43 LDA) dans un délai de trois mois. L’art. 47
LDA dispose en effet que «les poursuites pénales n’ont lieu que sur
plainte. La plainte doit étre déposée par toute personne lésée par I’acte ou
I’omission qui donne licu a la poursuite».

L’art. 28 ch. 4 LMF se contente de déclarer que «I’action se prescrit
par deux ans, a compter du dernier acte de contravention». Dans I'arrét
Omega du 20 juin 19589, le Tribunal fédéral a jugé que ce délai s’ap-
plique également a ’action pénale. Il a rejeté ’argumentation de la re-
courante qui prétendait que le délai de deux ans visait exclusivement le
droit de plainte. Dans cette cause, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la
question de savoir si Part. 28 ch. 4 LMF valait également pour la plainte.
Sous I’empire de I’ancien code pénal, il en avait ainsi jugé?. A notre avis,

¢ TroOLLER, Der schweizerische gewerbliche Rechtsschutz, 1948, p. 232; MATTER,
Kommentar zum MschG, 1939, p. 227.

> Dans ce sens, TROLLER, p. 236.

8 ATF 84 IV p. 91, JT 1958 IV p. 107 et s.

“ ATF 30 I p. 401, consid. 5.
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depuis ’entrée en vigueur du code pénal du 21 décembre 1937, il est in-
discutable que le délai de plainte est fixé par I'art. 29 CPS.

1I1. Le point de départ du délai de plainte

Tant lart. 29 CPS que 'art. 81 al. 2 LBI prescrivent que le délai de
plainte court du jour ou le 1ésé a connu l'auteur de Pinfraction. Peu
importe quand s’est produit 'acte, ou quand le 1ésé aurait du en con-
naitre auteur®. Lorsque celui-ci n’est pas connu, plainte peut étre dé-
posée contre inconnu; elle vaudra comme plainte du 1ésé, au sens de I’art.
29 CPS, deés que le responsable sera découvert.

1V. La qualité pour porter plainte

Une analyse quelque peu détaillée de cette question dépasserait large-
ment le cadre de cette étude. Le droit de plainte appartient au 1ésé. Les
conditions générales en sont celles de I’art. 28 CPS. La lésion doit étre di-
recte et personnelle®. En général, c’est donc le titulaire du droit privatif ou
le concurrent directement touché par I’acte déloyal.

1. La loi sur les brevets et la loi sur les dessins et modéles.

Ces deux lois ne spécifient pas qui a qualité pour porter plainte. La
nouvelle loi sur les brevets a voulu éluder cette question; «il appartiendra
au juge d’en décider, en tenant compte de toutes les circonstances du cas»
écrit le Message du Conseil fédérall®. Si Pon congoit le droit de licence
comme un droit absolu, il n’est pas douteux que le licencié exclusif
devrait avoir le droit d’agir en son nom. C’est la conception allemande dé-
fendue en Suisse par WEDLICH et Brum't. La doctrine moderne, en re-
vanche, voit dans le droit de licence un droit de créance; le licencié, par
conséquent, n’a pas qualité pour agir.

Il faut admettre que P'usufruitier peut valablement agir en son propre
nom. Quant au véritable ayant droit a Pinvention, au dessin ou modéle,
il doit d’abord prouver sa qualité, si un tiers est inscrit au registre a sa
place.

8 Cf. CLERC, FJ 954, p. 5 no 20.

9 CLERC, FJ 954, no 8.

10 Message 1950, p. 94.

11 Das schweizerische Patentrecht, t. 2, 1936, p. 421; cf. aussi RAMSEYER, Le¢ contrat
de licence des brevets d’invention, thése, Genéve, 1948 p. 95.



2. Loi sur les marques

L’art. 27 énumeére les personnes qui ont qualité pour agir. Elles dispo-
sent d’un droit propre, de sorte que le droit de plainte peut étre périmé
contre I'une sans I’étre contre les autres. Il faut admettre, pour les motifs
exposés sous chiffre 1%, que ni le licencié ni 'agent général ne peuvent
porter plainte2,

3. Loi sur le droit d’auteur et sur la concurrence déloyale.

Selon ’art. 47 LDA, «la plainte peut étre déposée par toute personne
lésée par ’acte ou 'omission qui donne lieu a la poursuite». Clest le titu-
laire du droit d’auteur, ’éditeur notamment.

L’art. 13 LCD prescrit que «celai qui, intentionnellement, se rend
coupable de concurrence déloyale... sera, sur plainte de personnes ou
d’associations habiles a intenter I’action civile, puni de ’emprisonnement
ou de ’amende». Par 1a, il faut comprendre les clients, les associations
professionnelles ou économiques??.

V. Les effets de la plainte

Le dépot de la plainte interrompt donc le délai de péremption. I’action
pénale pourra étre introduite. Cependant, la plainte n’est pas un acte
interruptif de la prescription de I’action.

Aux termes de art. 30 CPS, «lorsqu’un ayant droit aura porté plainte
contre un des participants a 'infraction, tous les participants devront étre
poursuivis». De plus «celui qui aura retiré sa plainte ne pourra la re-
nouveler. Le retrait de la plainte a I’égard d’un des inculpés profitera a
tous les autres» (art. 31 ch. 2). C’est Ia le principe de indivisibilité de Ia
plainte pénale; le dépét d’une seule plainte est opposable a tous les parti-
cipants a linfraction, co-auteur, instigateur, complices. Le droit de
plainte n’est pas périmé si celle-ci a été déposée en temps opportun contre
un d’entre eux!?.

Ce principe fondamental du droit pénal subit une exception remar-
quable pour les infractions a la propriété incorporelle et, dans une cer-
taine mesure, pour la concurrence déloyale. L’art. 66 ch. d LBI érige
Pinstigation et la complicité au rang de délits indépendants. Le message

12 MATTER, p. 244; Davip, p. 324; ATF 44 11, p. 285.
13 Von BreN, Kommentar zum Wettbewerbsgesetz, Zurich 1957, p. 182 et s.
14 Cf. CLErg, FJ 954, no 26; ATF 80 IV, p. 211.



— 3] —

du Conseil fédéral s’exprime ainsi: «D’instigation et la complicité étant
des délits indépendants, le 1ésé aura le droit de poursuivre uniquement
Pinstigateur ou le complice et de s’abstenir d’actionner 'auteur de la
violation du brevet»!®. Ainsi, le droit de plainte pourra étre périmé a
Pégard d’un des participants seulement. Le retrait de la plainte en sa
faveur ne profite qu’a lui seul. Ces considérations valent également pour
la loi sur les dessins et modeles (art. 24 ch. 3), ainsi que pour la loi sur
les marques de fabrique (art. 24 lit. d)*®.

L’infraction de celui qui, aux termes de 'art. 42 LDA, «organise la
récitation, la représentation, ’exécution ou I’exhibition publique d’une
ceuvre ou transmet publiquement par fil la récitation, la représentation,
Pexécution ou Pexhibition de P'aceuvre» est distincte de celle de inter-
prete. La plainte doit étre portée indépendamment contre chacun d’eux??.

L’instigation a trahir ou & surprendre des secrets de fabrication ou des
secrets commerciaux!® est une infraction distincte (art. 13 lit. f LCD). En
revanche, la répression des autres délits selon la LCD est indivisible®.

§ 2. La prescription de I’ action pénale

A moins de dispositions spéciales, la prescription de I’action pénale est
réglée entiérement par les art. 70 et s. CGPS.

1. La durée des délais

Dans la terminologie du code pénal, on divise les délais de prescription
en délai ordinaire (art. 70) et délai absolu (art. 72 in fine). Celui-ci
équivaut au délai ordinaire augmenté de moitié. A son expiration, I’ac-
tion pénale est irrémédiablement prescrite.

1. Le délai ordinaire de cinq ans

La LBI ne déroge pas a I'art. 70 CPS. Puisque la violation du brevet
et l'allusion fallacieuse a I’existence d’une protection sont passibles d’une

15 P. 95; sur les motifs de cette disposition, p. 83.

16 Cf. ZR 23, N. 32; Davipo, p. 283.

17 Dans ce sens, STREULL, FJ 636, p. 8.

18 Cf. GErmaNN, Concurrence déloyale, 1945 p. 203 ; message de 1942, p. 48 et 49:
«D’apreés le projet, la responsabilité pénale de I’instigateur est distincte de celle de la
personne qui a divulgué le secret».

1% Vo~ BUREN, p. 214.
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peine qui n’est pas supérieure a 'emprisonnement d’un an, le délai ordi-
naire de ’action est de cinq ans, le délai absolu de sept ans et demi. Il en
va ainsi pour la concurrence déloyale; remarquons seulement que cette
infraction est punissable de trois ans d’emprisonnement?°.

2. Les délais spéciaux

Aux termes de I’art. 27 al. 3 LDMI, P’action pénale se prescrit par deux
ans; le délai absolu est donc de trois ans et demi. A juger de sa position,
cet article s’applique exclusivement a ’action en contrefagon prévue par
Part. 24. L’action pénale pour allusion fallacieuse a 'existence d’une
protection se prescrit selon la régle générale de ’art. 70 CPS, c’est-a-dire
par cinq ans. Le Tribunal d’accusation du canton de Vaud semble pour-
tant avoir été d’un autre avis®!, Il a jugé que l'art. 27 al. 3 réglait entiére-
ment la question de la prescription des infractions prévues par la LDMI.

L’action en contrefacon de la marque (art. 24 LMF) et celle pour
allusion fallacieuse (art. 26 LMT) se prescrivent par deux ans (art. 28
LMF)22,

L’action pour violation du droit d’auteur (art. 42 LDA) et pour in-
fractions apparentées (art. 43 LDA) se prescrit par trois ans (art. 51 LDA)
et par le délai absolu de quatre ans et demi.

I1. Le point de départ du délai

Selon ’art. 71 CPS consacrant la théorie dite de «l’action» (Hand-
lungstheorie), la prescription court du moment ou le délinquant a exercé
son activité coupable?3. Le résultat de ’action n’est pas déterminant de ce
point de vue. En cas de délit d’omission (art. 43 ch. 2 LDA, par exemple),
le délai court du moment ol Iauteur s’est abstenu d’accomplir I'acte
auquel il était tenu. Pour celui qui était au bénéfice d’une licence, il
commence a courir, s’il continue I’exploitation, & partir du moment ol
le titulaire du droit privatif lui a valablement retiré I’autorisation.

Les infractions a la propriété incorporelle et la concurrence déloyale
constituent généralement des délits successifs ou des délits continus. I1y a
délit successif (ou continué), «lorsqu’il y a unité de détermination et de
droit violé, mais pluralité d’actions distinctes par le temps»24. Le délit

20 GERMANN, p. 209; Von BUReN, p. 216.

21 9 janvier 1958, JT 1958 IV, p. 64

22 Cf. arrét cité Omega, ATF 84 IV p. 9l.

2 Cf. Logcoz, p. 269.

24 VipaL et MacnoL, cité par Locoz, p. 269.
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continu (ou prolongé) est une infraction unique dont I’exécution dure un
certain temps (les préparatifs de la contrefagon, par exemple). Le délai
court du jour ol les agissement coupables ont cessé??.

A notre avis, art. 51 LDA ne déroge pas a la conception du point de
départ du délai, telle que consacré par le CPS. Certes, la LDA fut pro-
mulguée sous 'empire de 'ancien code pénal, qui adoptait la théorie du
résultat. Nous pensons cependant que depuis ’entrée en vigueur du code
de 1937, la théorie dite de I’«action» doit étre généralisée, pour autant
que les lois spéciales ne consacrent pas expressis verbis une autre conception.

L’art. 28 ch. 4 LMF et ’art. 27 al. 3 LDMI tiennent compte du fait que
les infractions sont, en ce domaine, des délits successifs ou continus; le
délai commence a courir a partir de la «derni¢re contravention» 2. Bien
que, par exemple, I'infraction prévue par art. 26 LMF nesoit consommée
que par la mise en circulation, le délai court, conformément a la concep-
tion actuelle du code pénal, du moment de I'inscription indue.

A Tégard des participants, le point de départ coincide avec le moment
olt 'auteur principal a agi. Il en va ainsi pour I'instigation et la compli-
cité, bien que ce soient des délits indépendants de lacte principal??.
Cependant, 'instigation prévue a l’art. 13 lit. f LCD est punissable méme
si les instigués n’ont pas agi®®. Le délai de prescription, a 1’égard de
I'instigateur, court donc du moment oit il a tenté d’induire des employés,
mandataires ou auxiliaires a trahir ou surprendre des secrets.

111, La suspension de la prescription

Elle est réglée entierement par 'art. 72 CPS?9, en plus d’une cause
particuliére de suspension prévue par I’art. 86 de la nouvelle loi sur les
brevets d’invention. Aux termes de cette disposition, «si inculpé souléve
I'exception de nullité du brevet, le juge peut lui impartir un délai con-
venable pour intenter I’action en nullité, en I'avertissant des conséquences
de son inaction; si le brevet a été délivré sans examen préalable ou si I'in-
culpé rend vraisemblable certaines circonstances faisant paraitre l'ex-
ception de nullité comme fondée, le juge peut impartir au 1ésé un délai
convenable pour intenter I’action tendant a faire constater que le brevet

25 ATF 72 IV p. 165, JT 1947 IV, p. 115.

26 MATTER (p. 255) se référe encore a la notion de I’ancien code pénal.

27 Message de 1950: «Dinstigateur ne sera punissable que si Vinstigué 4 réellement
agi, et la tentative ne sera pas punissable (art. 24 CPS)»

28 GERMANN, p. 347.

29 Avis contraire du Trib. d’accusation du canton de Vaud, cité note 21.
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existe & bon droit, en I'avertissant également des conséquences de son
inaction». Cette action en constatation de droit suspend la procédure
pénale (art. 86 al. 2 LBI). Le message justifie ainsi cette procédure parti-
culi¢re: «Il est d’expérience qu’un proces civil peut dans certaines con-
ditions durer trés longtemps avant d’aboutir & un jugement définitif. Il
importe donc de veiller qu’entre temps I’action pénale ne se prescrive
point. L’art. 72, chiffre 2, 2° alinéa, du code pénal prévoit un délai
maximum de prescription méme en cas d’interruption de la prescription
et il est possible que ce délai maximum se montre lui-méme trop court.
C’est pourquot le projet prévoit non pas une interruption, mais une sus-
pension de la prescription. Ainsi, la prescription cessera de courir, de
toute fagon, jusqu’au moment ot le jugement civil sera rendu et devenu
définitif. »30

IV. Linterruption de la prescription

L’art. 72 ch. 2 CPS est applicable intégralement. Notons simplement
que la prescription de I’action n’est interrompue ni par le dépdét de la
plainte3!, ni par une nouvelle infraction distincte32.

CHAPITRE 2
La prescription des actions civiles

$ 3. L’action en constatation de droit

Dans tout le domaine de la propriété intellectuelle, une action peut
étre exercée en justice aux fins de faire constater I’existence ou I'inexis-
tence d’actes de contrefagon, de violation du droit d’auteur ou de con-
currence déloyale?3. Cette action ne se prescrit pas. Elle est recevable
chaque fois que le demandeur a un intérét juridique a la constatation
immédiate34. Le juge refusera d’admettre I’existence d’un tel intérét si
le demandeur est en mesure de revendiquer immédiatement en justice
les droits auxquels il prétend, par exemple, d’intenter immédiatement

30 Message de 1950, p. 96.

31 Opinion erronée de WeIbLicH et BLum, p. 487.

82 Cf. Locoz, p. 308; HarTER, Allg. Teil, par. 87, V.

33 Cf. Part. 74 ch. 2 et 3 LBI; 24 LMF; 24 LDMI; art. 42 et 43 LDA; art. 2 lit. a LCD.
3¢ ATF 77 11 334, JT 1952 p. 179; cf. aussi message 1950, p. 89.



Paction en dommages-intéréts pour atteinte au droit privatif ou pour
concurrence déloyale. Il faut de plus que la violation soit présente; si le
fait est passé, ’action ne peut tendre qu’a la prestation (Leistungsklage)3%.

L’intérét justifiant une telle action peut subsister au-dela de I’échéance
du délai de prescription de I’action en dommages-intéréts; elle peut méme
étre recevable avant que la prescription de l'action en exécution ait
commencé a courir3®,

$ 4. L’action en cessation de I’ acte et en
suppression de I’état de fait

Cles actions également ne se prescrivent pas. L’action en cessation de
Iacte, prévue par I’art. 72 LBI et I’art. 2 lit. b LCD suppose une atteinte
effective ou imminente a la propriété incorporelle ou a la liberté écono-
mique. Elle ne peut pas étre dirigée contre des actes passés, s’il n’y a pas
lieu de craindre qu’ils se renouvellent. Quant a I’action en suppression
de I’état de fait, il est bien évident qu’elle n’est recevable que si I’état de
faire dure encore.

$ 5. La prescription de Iaction en dommages-intéréts
1. La nature juridique de I’ action

L’atteinte a la propriété incorporelle est susceptible de réunir les élé-
ments constitutifs de I’acte illicite au sens de P’art. 41 CO: art. 73 LBI,
art. 24 LDMI, art. 24 LMF, art. 42 ct 43 LDA. Notons que l'art. 60
LDA prévoit la responsabilité de la personne qui fournit le local pour des
auditions, exhibitions ou expositions illicites. Ces actions se prescrivent
suivant le principe de lart. 60 CO, pour autant que les lois spéciales n’y
dérogent pas.

L’art. 7 LCD prévoit une prescription de cinq ans pour action en
dommages-intéréts pour concurrence déloyale.

Il faut noter que la répression pénale de I’allusion fallacicuse a ’exis-
tence d’une protection (Beriithmung) est assurée par les lois spéciales:
art. 82 LBI, art. 31 LDMI et art. 26 LMF. L’action civile en dommages-
intéréts est, en revanche, réglée par I’art. 1 lit. b et 'art. 2 LCD37,

35 ATF 67 I p. 44, JT 1941, p. 629; dans ’arrét Mislin ¢/ Schwarzkopf, le Tribunal
fédéral a déclaré que le délai prévu par 'art. 28 al. 4 LMF ne saurait s’appliquer a
I’action en constatation de droit.

38 Cf. a ce sujet Davip, p. 329, avec des exemples; aussi ATF 42 I, p. 169.

37 Cf. Von BUReN, p. 84.



I1. Le rapport entre [’ action civile et I’ action pénale

La violation d’un droit privatif ou la concurrence déloyale peuvent
souvent étre qualifiées de délit civil et d’infraction pénale. En droit
suisse, «le juge (civil) n’est point lié par les dispositions du droit cri-
minel...» (art. 533 CO). Comme nous le verrons plus loin, cette indépen-
dance exerce une incidence sur le calcul de la prescription?®.

11 Les dispositions applicables a la prescription de ’action civile

1. La prescription prévue par l'art. 60 CO.

Contrairement a 'ancienne loi sur les brevets (art. 48 al. 1), la loi
actuelle ne contient aucune dérogation a ’art. 60 CO?3°. Cette disposi-
tion s’applique également 2 la loi sur les dessins et modeles et a la loi sur
le droit d’auteur?9.

L’art. 7 LCD réduit le délai subsidiaire a cingq ans*.

2. Le délai spécial de prescription

L’art. 28 ch. 4 LMF déclare que «l’action se prescrit par deux ans, a
compter du dernier acte de contravention». Cette dérogation inoppor-
tune s’étend également a la prescription de Iaction civile?2,

1V. La prescription ordinaire d’un an

Ce délai est applicable a P’action en concurrence déloyale et a celles
pour atteintes a la propriété incorporelle, sauf a I’action en contrefagon
de la marque. Ce délai court du jour oir la partie 1ésée a eu connaissance
de son droit, c’est-a-dire du dommage et de 1'identité du responsable.

1. La connaissance du dommage

La prescription, déclare le Tribunal fédéral*®, ne commence pas a
courir avant que le 1ésé ait connaissance des éléments essentiels du préju-
dice subi. Il est, en effet, beaucoup plus difficile de se rendre compte des

38 Cf. infra, p. 20 et 5.

39 Cf. message de 1950, p. 86.

10 TROLLER, p. 233.

41 Von BUREN, p. 196.

42 Pour cette interpréfation, MATTER, p. 256; DAvip, p. 239.
43 ATF 74 11 p. 34, JT 1949, p. 365.
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conséquences de la violation d’un droit privatif ou des reégles de con-
currences que de celles d’une violation d’un autre droit. La lésion con-
siste généralement en des actes continus ou successifs. Le 1ésé «sait que
son droit a été violé, mais il ne sait pas combien de fois, ni quel gain
I’auteur de la violation en a retiré. Selon la plupart des procédures canto-
nales, il devra malgré tout indiquer un chiffre, au hasard, et supporter
ensuite des frais de procés si ce chiffre apparait comme trop élevé, ou au
contraire ne rien obtenir pour le dommage qui pourrait surpasser le
chiffre indiqué»44. C’est pourquoi, I’al. 2 de I’art. 73 LBI permet au lésé
de demander au juge qu’il fixe 'indemnité sclon sa libre appréciation.
On peut se demander si cette disposition a pour effet de modifier le point
de départ de la prescription. Nous pensons plutét qu’il faut s’en tenir a
la jurisprudence du Tribunal fédéral; «en principe, le dommage dérivant
d’un acte illicite doit étre considéré comme un tout, non comme la somme
de préjudices distincts... Il faut cependant réserver le cas ol il y a solution
de continuité dans la succession des conséquences dommageables de
Pacte illicite»*?. Ainsi, lorsque Paction est fondée sur un ensemble de
faits rattachés I'un a Pautre par une méme détermination coupable, le
délal unique commence a courir du jour ol le 1ésé a pu se faire une idée
précise de atteinte portée & ses droits?S.

La prescription annale court dés la connaissance effective du dommage,
et non 4 partir du moment ol le 1ésé aurait pu ou aurait dt le connaitre.
2. La connaissance de I'identité du responsable

Le 1ésé doit disposer des éléments nécessaires pour étayer une demande
en justice avec quelques chances de succes. Si un tiers répond pour ’au-

44 Message 1950, p. 86.

45 Arrét cité JT 1949, p. 372.

46 ATF 55 I1, p. 249, JT 1930, p. 108 (concurrence déloyale) «Aussi longtemps que
I’effet dommageable se poursuit, la prescription ne s’accomplit pas. Dans le cas parti-
culier, I'acte dommageable consiste dans le fait que la défenderesse met son produit
dans le commerce au moyen d’un emballage imité de celui de la demanderesse. Que le
fait ait cessé de se produire plus d’un an avant l'introduction de la présente action, la
défenderesse elle-méme ne le prétend pas; il s’agit d’un état permanent et d’une vio-
lation de droit continue». Cf. aussi ATF 82 11, p. 43, JT 1956, p. 422.

Selon WemLIcH et BLum, p. 486, la créance en dommages-intéréts ne comprendrait
que 'indemnité pour le dommage causé entre Pinterruption de la prescription et le point
de départ du délai; cette opinion n’est pas valable s’il y a violation continue ou suc-
cessive. Cf. aussi MATTER, p. 256: «Handlungen, die mchr als zwei Jahre zuriickliegen,
sind nur dann nicht als verjahrt anzusehen, wenn sie mit den innerhalb der zweijdhrigen
veriibten VerstoBen infolge Gleichbarkeit und Kontinuitat der Begehung eng zusam-
menhidngen»; aussi VoN BUREN, p. 197.
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teur de lacte illicite, «le délai de prescription de I’action en dommages-
intéréts pour acte illicite commence a courir le jour ou le 1ésé a connais-
sance non seulement de I’auteur de ’acte dommageable mais aussi de la
personne tenue de réparer»?.

V. La prescription subsidiaire de cing ou dix ans

Ce délai court «dés le jour ou le fait dommageable s’est produit» (art.
60 CO) ou, en d’autres termes, dés le jour out le droit d’agir a pris
naissance (art. 7 LCD). Peu importe le moment du résultat dommageable.

VI. La prescription de I’action en dommages-intéréts pour contrefagon de la marque
et actes apparentés

L’art. 28 LMF prévoit un unique délai de deux ans qui court a partir
du dernier acte de contravention8. Ainsi, I’action pourrait étre prescrite
avant méme que ’ayant droit ait connaissance du dommage. En effet,
seul est déterminant le moment de Iaccomplissement de ’action cou-
pable; la connaissance du dommage et du responsable ne joue aucun
role?,

VII. L’application de la prescription pénale

Aux termes de l'art. 60 al. 2 CO, «si les dommages-intéréts dérivent
d’un acte punissable soumis par les lois pénales & une prescription de plus
longue durée, cette prescription s’applique a Iaction civile». Pour que
cette disposition soit applicable, deux conditions doivent étre remplies.

1. L’acte illicite réunit les éléments constitutifs d’une
infraction pénale

Il n’est pas nécessaire que l'infraction ait fait 'objet d’une poursuite
pénale; il suffit que ’acte soit punissable®. Lorsque le juge pénal n’a pas
été saisi, il appartient au juge civil d’examiner préjudiciellement si I'acte
serait passible de sanctions pénales. Le juge civil, par contre, est lié par
la décision pénale d’acquittement ou de non-lieu. «LL.e moment détermi-
nant pour décider si 'action civile dérivant d’un acte illicite est soumise a

47 ATF 74 1I p. 193, JT 1949, p. 322.

48 Cf. arrét cité, JT 1958, p. 108 (affaire Omega)
49 MATTER, p. 256.

50 ATF 60 II, p. 35.
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la prescription d’un an ou a la prescription prolongée de I’action pénale,
est le moment de I'ouverture de Paction»5?,

2. La prescription pénale est de plus longue durée

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le délai de prescription de
I'action pénale est susceptible de prolonger aussi bien le délai subsidiaire
que le délai ordinaire2. Cette question ne joue aucun réle dans le do-
maine des actions que nous étudions ici, puisque leur prescription pénale
ne dépasse jamais le délai absolu de sept ans et demi. «Pour savoir s’il
y a <plus longue durée>, on appliquera toutes les dispositions régissant la
prescription dans la législation considérée (point de départ, durée des
délais, suspension, interruption). Une fois la prescription pénale acquise,
la prescription civile se juge exclusivement selon les regles de P’art. 60 al. 1
et des art. 127 et s. CO. L’art. 60 al. 2 a pour seul but de retarder cette
prescription si et aussi longtemps que le fait dommageable constitue une
infraction encore susceptible de répression»53. Ainsi, le délai de la pres-
cription pénale est susceptible de s’appliquer a I’action civile dans les cas
suivants:

a) L’action en dommages-intéréts de I’art. 73 LBI. Le délai pénal est
de cinq ans et sept ans et demi. Il faut noter, de plus, que ’action civile
en constatation de droit prévue par l’art. 86 LBI suspend Pinstance et la
prescription pénales.

b) L’action en dommages-intéréts de Part. 24 LDMI, le délai absolu de
I’action pénale étant de trois ans et demi.

¢) L’action en dommages-intéréts des art. 42, 43 et 60 LDA; le délai
absolu de la prescription pénale est de quatre ans et demi.

d) L’action en concurrence déloyale (art. 7 LCD).

e) La prescription de I’action civile en contrefacon de la marque est
identique a celle de ’action pénale (art. 28 ch. 4 LMF), aussi bien dans
sa durée que dans son point de départ. Cependant, ’action civile peut
étre prolongée par le délai absolu de trois ans et demi de I’action pénale.

VIII. Linterruption de la prescription

Elle obéit aux regles générales du droit des obligations (art. 135 CO).
L’introduction d’une action pénale, pas plus que le dépét de la plainte

51 ATF 62 11, p. 238, JT 1937, p. 185; OseR et SCHONENBERGER, art. 60, N. 15.
52 ATF 55 II, p. 23.
53 ATF 77 11, p. 314, JT 1952, p. 466 (résumé).
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n’interrompent la prescription civile. En revanche, suivant le Tribunal
fédéral, la dénonciation d’instance, introductive d’action®4, ainsi que la
constitution de partie civile?® dans une instance pénale introduite d’office
(art. 82 LBI, par exemple), produisent un effet interruptif.

Remarquons que le juge impartit a la personne qui requiert des mesures
provisionnelles un délai pour intenter action (art. 77 al. 4 LBI; art. 12
LCD). Il s’agit 1a d’un délai péremptoire durant lequel le requérant doit
accomplir les actes nécessaires a créer la litispendance (cf. art. 125 du
code de proc. civ. de Fribourg). A I’échéance de ce délai, les mesures
provisionnelles tombent, sans préjudice du droit matériel (art. 375 du
code de proc. civ.).

§ 6. La prescription de [’ action
en dommages-intéréts en cas de responsabilité plurale

Plusieurs personnes peuvent avoir participé a la violation du droit
privatif ou & l’acte de concurrence déloyale. Il s’agit donc de savoir si le
délai de prescription de P'action en dommages-intéréts est identique,
c’est-a-dire si la prescription interrompue a I’égard de I'un est opposable
aux autres. Pour résoudre cette question, il faut distinguer suivant que
les participants forment une solidarité parfaite ou imparfaite. En effet,
aux termes de Iart. 136 CO, lorsqu’il y a solidarité parfaite, «la pres-
cription interrompue contre I'un des débiteurs solidaires... ’est également
contre tous les autres».

Suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour qu’il y ait solidarité
parfaite au sens de I’art. 55 al. 1 CO, 1l est nécessaire que les responsables
aient causé ensemble le dommage par une faute commune®. Peu importe
d’ailleurs que I'un ait agi intentionnellement et ’autre par négligence; il
suffit que les participants aient eu conscience d’agir ensemble.

Il y a, en revanche, solidarité imparfaite au sens de I’art. 51 CO lorsque
les divers responsables sont obligés & raison de causes différentes:

a) Une faute différente; plusieurs personnes ont commis une faute de
fagon indépendante; elles ont, par exemple, utilisé une marque sans
s’étre concertées®”?.

52 ATF 49 11, p. 41.

55 ATF 22, p. 493; Oser et SCHONENBERGER, art. 135, no 8; Von BUREN, p. 196.

56 ATF 57 11, p. 417; 64 II p. 24; 69 II, p. 167; cf. aussi OFTINGER, Schweizerisches
Haftpflichtrecht, 1958, t. 1, p. 295 et s.

57 ATF 66 I1, p. 114, JT 1940, p. 506.
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b) Une cause de nature différente; I’employeur non fautif répond de
Pacte de concurrence déloyale de son employé en vertu de I'art. 54 CO.
I’art. 3 LCD mentionne expressis verbis ce concours de responsabilités
aquilienne et causale.

¢) Un concours de responsabilités causales; plusieurs employeurs
répondent, par exemple, de 'acte de concurrence déloyale commis par
leurs employés.

Dans ces cas de concours de diverses causes du dommage, le 1ésé doit
interrompre la prescription contre chaque responsable. L’art. 136 CO
ne s’applique donc pas. Nous allons illustrer ce principe par quelques
exemples.

1. L’action en contrefagon

Selon le principe de I’art. 50 CO, l'instigateur, le complice et 'auteur
principal de la contrefagon de brevets, de dessins et modéles, de marques
devraient former une solidarité parfaite. L’interruption de la prescrip-
tion envers I'un devrait étre opposable aux autres. En réalité, la LBI, la
LDMI, et la LMF dérogent a cette régle. L’instigation et la complicité
sont érigées en délits distincts®®. De méme que le 1ésé doit porter plainte
contre chaque participant qu’il veut poursuivre, ainsi doit-il interrompre
la prescription de 'action en dommages-intéréts. Instigateur, complice
et auteur principal forment ainsi une solidarité imparfaite, qui n’entraine
pas, notons-le, de modification de leurs rapports internes.

11. L’ action en concurrence déloyale

Suivant le méme principe, le concurrent 1ésé doit interrompre la pres-
cription de ’action en dommages-intéréts a la fois contre 'instigateur (art.
1 lit. f) et contre P’instigué, c’est-a-dire 'auteur principal (art. 1* lit. g).

L’employeur (art. 3 al. 2 LCD), la personne morale, la société en nom
collectif ou en commandite (art. 55 CCS) et le représenté forment respec-
tivement avec I’employé, 'organe ou le représentant une solidarité im-
parfaite?®. Il faut cependant réserver le cas o ces deux classes de respon-
sables ont causé le dommage par I'effet d’une faute commune et d’une
activité concertée.

58 Cf. supra, paragr. 1¢, V.
59 Cf. Vo~ BUREN, p. 186 et s.; MATTER, p. 232.
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111 Laction en dommage-intéréts pour violation du droit d’auteur

La loi sur le droit d’auteur contient un cas intéressant de concours de
responsabilités en raison d’'un méme dommage. Celul qui «organise la
récitation, la représentation, ’exécution ou Iexhibition publiques d’une
ccuvre ou transmet publiquement par fil la récitation, la représentation,
Pexécution ou 'exhibition de ’ceuvre» commet un acte illicite distinct
et indépendant de celui de U'interpréte de I’acuvre. Ainsi la reproduction
illicite de la création artistique peut impliquer trois classes de respon-
sables: les interprétes, les organisateurs et les personnes qui fournissent
le local (art. 60 LDA). Puisque la loi scinde 'unité de 'acte illicite, ces
trois classes forment entre elles une solidarité imparfaite (art. 51 CO).
L’action en dommages-intéréts se prescrit de fagon indépendante contre
Pexécutant, 'organisateur et le bailleur.

Il faut cependant noter que plusieurs personnes peuvent avoir participé
soit a l'interprétation illicite (un orchestre notamment), soit & 'organi-
sation (une société de spectacles), soit encore a la mise a disposition des
locaux. Les membres d’une méme classe, formée par une responsabilité
en raison d’une méme cause, sont liés entre cux par un rapport de soli-
darité parfaites®.

Cette analyse vaut également pour le concours de responsabilité entre
celui qui reproduit I'ceuvre et celui qui en met dans le commerce des
exemplaires; entre 'auteur plagiaire, son éditeur et son imprimeur etc.

$ 7. Le concours des actions spéciales
pour atteintes a la propriété incorporelle et pour concurrence
déloyale avec les actions ordinaires

1. Lacte illicite (art. 41 CO)

L’action en dommages-intéréts pour atteintes a la propriété incorpo-
relle et pour concurrence déloyale est une action aquilienne au sens de
Part. 41 CO. «Les principes généraux du droit ne sont pas applicables
lorsqu’il existe et I’on invoque une loi spéciale, contenant des dispositions
précises sur la mati¢re»8. Ainsi les art. 41 et s. et particulierement D’art.
60 réglant la question de la prescription ne sauraient s’appliquer chaque
fois que les lois spéciales contiennent des dispositions dérogatoires.

80 Sur la notion d’organisation, de mise a disposition, cf. STreuLL, FJ 636, p. 6 et s.;
UrwmEer, Urheber- und Verlagsrecht, 1958, p. 393.
81 ATF 29 II, p. 178.
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L. L’action pour envichissement illégitime

L’action en dommages-intéréts pour contrefagon, pour concurrence
déloyale ou pour violation du droit d’auteur est fondée sur la faute, que
Pacte soit intentionnel, ou qu’il ait été commis par imprudence ou négli-
gence. I’empiétement, illicite selon un critére exclusivement objectif, est
cependant susceptible d’enrichir illégitimement la personne non autorisée.
L’ayant droit peut-il réclamer cet enrichissement? La réponse a cette
question est trés controversée dans la doctrine étrangere. La jurisprudence
suisse s’est prononcée négativement. Comme nous le verrons plus loin, le
moyen tiré de Iart. 62 GO peut étre parfois avantageusement remplacé
par ’action en restitution des profits (art. 423 CO)¢2.

111, Le concours de [’action en concurrence déloyale et de I’ action
en exécution d’une obligation contractuelle

La concurrence déloyale peut constituer un manquement a unc obli-
gation contractuelle (cf. art. 1% lit. g et h notamment)®3. Selon la juris-
prudence du Tribunal fédéral®4, «lorsqu’un acte dommageable constitue
en méme temps l'inexécution d’un contrat ct un acte illicite, le [ésé
posséde contre 'auteur du dommage une action contractuelle et une
action extracontractuelle qu’il peut faire valoir concurremments». C’est
1 un concours alternatif. Ces deux actions se prescrivent selon leur régle
propre: Paction fondée sur la LCD en fonction de 'art. 7 de cette loi,
Paction contractuelle en fonction de l'art. 127 CO. Comme Pobligation
issue du contrat a généralement pour objet une abstention (ne pas divul-
guer un sccret, par exemple), la prescription court dés que le débiteur y
a manqué (art. 129 CO).

IV. La prescription de [’action en appropriation des profits fondée
sur la gestion d’affaires (art. 423 CO)

«En dehors de I'inventeur et de ses ayants droit, nul ne doit pouvoir

52 Cf. TROLLER, p. 229; cette action était admise sous 'empire de ’ancienne loi sur
le droit d’auteur de 1883. Notons qu’il n’y a pas d’objection de principe a admettre le
concours de 'action de art. 62 CO et de Paction délictuelle, cf. von Tunr, p. 433;
cf. étude comparée de CAEMMERER, Bereicherung und unerlaubte Handlung, Festschrift
Rabel, p. 354 et 355.

63 Cf. message 1942, p. 43; GERMANN, p. 179; sur les rapports entre les deux actions,
Von BUREN, p. 158; aussi MARTIN-ACHARD, Sem. J. 72, p. 60 et s.

61 ATF 64 11, p. 254, JT 1939, p. 42
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tirer profit de I'invention. Elle est ’affaire exclusive de P'inventeur; si
donc un tiers 'exploite sans droit il gére forcément ’affaire du titulaire
du brevet et en application des régles sur la gestion d’affaires (art. 423
CO) il doit lui remettre les gains qu’il en a tirés»%5.

Jusqu’a ce jour, le Tribunal fédéral a jugé que seuls le titulaire d’un
brevet ou d’un droit d’auteur et le déposant d’un dessin ou modéle pou-
vaient exiger la restitution des profits réalisés par un tiers qui a empiété
sur leur monopole d’exploitation. Cette créance est fondée sur la gestion
d’affaires entreprise dans lintérét de la personne qui, de bonne ou de
mauvaise fol, s’ingére dans ledit monopole.

On ne saurait déterminer la prescription de cette action sans préalable-
ment en définir la nature juridique. Or, on sait que le droit suisse connait
trois catégories de causes d’obligations: le contrat, 'acte illicite et I’en-
richissement sans cause. Les créances qui en procedent se prescrivent
selon un délai particulier prévu respectivement par les articles 127, 60 et
67 CO. A juger de sa position dans le code, on pourrait penser que la
gestion d’affaires crée un rapport contractuel d’obligations entre le maitre
et le gérant, et que la créance qui en est issue soit prescriptible par dix
ans. Cette opinion a été soutenue notamment par OSER et SCHONEN-
BERGER®®, Elle est cependant trés controversée. Sil’on se réfere a Phistoire
de la «negotiorum gestio», on constatera qu’elle n’a jamais été qualifiée
que de quasi-contrat et que les codifications modernes n’ont pas réussi a
lintégrer dans le droit des contratss”.

Le Tribunal fédéral n’a pas réussi, nous semble-t-il, & mettre en lumiere
la nature de 'obligation issue de la gestion d’affaires dite «imparfaite».
Dans 'arrét précédemment cité, il I'a assimilée a un acte illicite; il dé-
clare: «s’ils ne les lui remet pas (les profits), il lui cause un dommage et
I’on peut dire dés lors que la réparation du dommage, prévue par la loi,
comprend nécessairement et a tout le moins la restitution des bénéfices
réalisés par le contrefacteur». Pour une double raison, cette argumenta-
tion ne peut se justifier. D’une part, si I’obligation de restituer les profits
découlait d’un prétendu acte illicite consistant a ne pas les restituer, le
créancier ne pourrait obtenir satisfaction que d’un gérant de mauvaise
foi. Or cette conséquence serait en contradiction avec les termes méme de
Part. 423 CO et avec la nature et la portée de la gestion d’affaires impar-

85 ATF 35 II, p. 658.

86 Art. 423, no 3.

87 Cf. étude comparée de Joun P. Dawson, Unjust Enrichment, A comparative
analysis, 1951.
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faite. Celle-ci ne vise qu'un empiétement objectivement illicite, indépen-
damment de la question de la faute. D’autre part, selon Popinion expri-
mée par le Tribunal fédéral, la restitution des profits ne serait qu’une
modalité de la créance en dommages-intéréts; quant a sa nature juri-
dique, cette créance procéderait d’un acte illicite au sens de I’art. 41 CO.

Or, dans un arrét postérieur®®, le Tribunal fédéral déclare ne pas
vouloir prendre position pour opinion de certains auteurs selon laquelle
I'action en dommages-intéréts tendrait non seulement a la réparation du
dommage direct et indirect, mais aussi a la restitution de I’enrichissement
consécutif a I'acte illicite. Dans cette nouvelle décision, le Tribunal fédéral
reconnait implicitement que P’action en restitution des profits n’est pas
fondée sur Pacte illicite mais sur la gestion d’affaires comme cause dis-
tincte de 'obligation®®.

Cependant, il ne semble pas que cette conception se soit imposée,
puisque un nouvel arrét’® définit la créance en restitution des profits
comme une créance en dommages-intéréts élargis (erweiterter Schaden-
ersatzanspruch). Remarquons, de plus, que la nouvelle loi sur les brevets
d’invention n’a apporté aucune innovation dans cette matiére; «le projet
tend en particulier a sanctionner la pratique du Tribunal fédéral qui,
lors du calcul de I'indemnité, tient compte aussi, le cas échéant des dis-
positions relatives a la gestion d’affaires, spécialement de P’article 423 du
code des obligations».

En résumé, si ’on adhérait a cette conception, ’art. 423 CO ne pourrait
servir que de base de calcul du montant de 'indemnité due au titulaire
du droit privatif. L’action trouverait son fondement dans I'acte illicite,
c’est-a-dire ’empiétement fautif sur la propriété incorporelle. Elle devrait
donc se prescrire conformément a I’art. 60 CO.

Cette solution nous parait reposer sur une qualification erronée de la
gestion d’affaires imparfaite, en tant que cause d’obligations. L’action
aquilienne en dommages-intéréts prévues par la LBI, la LDMI et la
LDA ne permet d’obtenir qu'une indemnité pour le dommage effective-
ment causé au titulaire du droit privatif, y compris la perte de gain. Le
lésé doit faire Ia preuve de ce dommage et de la faute du responsable. De
plus, cette action ne doit tendre en aucun cas a enrichir le 1ésé.

88 ATF 45 I1, p. 207.

89 «Auch wenn man sie in dieser Allgemeinheit nicht billigt, kann deswegen:der
fragliche Anspruch des Kldgers noch nicht abgelehnt werden, weil sich dessen Be-
griindetheit aus einem anderen Gesichtspunkte, ndmlich demjenigen der Geschiéfts-
fuhrung ohne Auftrag im Sinne des Art. 423 OR ergibt.»

70 ATF 49 11, p. 507.
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Ainsi, lorsque le défendeur a commis un acte illicite au sens de I'art, 41
CO en empiétant sur la propriété incorporelle, I'ayant droit peut intro-
duire une action en contrefacon, telle que prévue par les art. 73 LBI, 25
LDMI et 42 et s. LDA. Mais cette action peut concourir avec I’action en
restitution des profits fondée sur la gestion d’affaires imparfaite. Ces deux
actions ont un fondement juridique distinct; leur délai de prescription
n’est donc pas nécessairement identique.

L’action en restitution des profits est indépendante de la question de la
faute appréciée d’un point de vue subjectif. Par conséquent, lorsque le
gérant a empiété de bonne foi sur la propriété incorporelle du maitre, ce
dernier ne peut agir qu’en se fondant sur ’art. 423 CO. Il est évident que,
dans ce cas, la créance en restitution n’a aucun des caractéres d’une
créance en dommages-intéréts pour acte illicite. Il serait contraindiqué
de lui appliquer la prescription prévue par l'art. 60 CO.

De plus, d’impérieuses raisons nous incitent a rejeter la solution qui
appliquerait a I’action en restitution des profits la prescription propre aux
obligations contractuelles. L’obligation de restituer les profits procédant
de la gestion d’affaires imparfaite n’a aucun des caractéres d’une obli-
gation contractuelle. La prescription de cette derniére court de I'exigibilité
de la créance; il serait trés difficile de déterminer cet instant, puisque les
profits résultent généralement d’actes successifs ou continus d’empiéte-
ment et que, de plus, ’ayant droit ignore généralement I’identité du
gérant et le niveau des profits. En outre, comme le remarque M. MOsER,
la situation des parties en serait aggravée; en effet, la prescription con-
tractuelle n’a qu’un point de départ objectif ™.

Puisqu’on ne peut définir la gestion d’affaires imparfaite ni de contrat,
ni d’acte illicite?2, il faut donc la comparer a I’enrichissement sans cause.
D’emblée, on constate les étroites relations de ces deux causes d’obli-
gations. VoN TuHR remarque que l'art. 423 est susceptible d’étendre
notablement le champ d’application des dispositions relatives a I’en-
richissement illégitime. 11 ajoute méme qu’on ne donne pas une attention
suffisante a cette relation”®. Remarquons que I'al. 2 de P’art. 423 établit
expressément la liaison avec les dispositions sur I’enrichissement illégitime.

Ces deux actions sont indépendantes de la question de la faute du
débiteur. Elles tendent également a la restitution de ’enrichissement avec

71 Die Herausgabe des widerrechtlich erzielten Gewinnes, thése, Zurich, 1940, p.
229; ausst Frieprica RDS, t. 64, p. 9.

72 La ratification prévue par I’art. 424 ne modifie en rien ce principe, puisque 'accord
contractuel intervient, en ’hypothése, aprés que le droit a restitution ait pris naissance.

"3 Von Tulr, p. 433 et s.
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cette différence que le maitre n’a pas besoin de prouver un appauvrisse-
ment correspondant & 'enrichissement du gérant’.

Nous pouvons donc conclure que lorsque le titulaire du droit privatif
réclame les profits, a titre d’indemnité, son action est fondée exclusive-
ment sur lart. 423 CO, c’est-a-dire sur une atteinte objectivement illicite
a son droit subjectif sur un bien incorporel. La question de la faute ne
joue aucun roéle dans la qualification juridique de Paction. Celle-ci se
prescrit conformément au principe de I’art. 67 GO, que le gérant soit de
bonne ou de mauvaise foi. Si Pempiétement satisfait aux conditions de
Part. 423 et a celles de l’action aquilienne, les deux actions peuvent con-
courir?s,

En réalité, les délais prévus par les art. 67 et 60 GO sont identiques
dans ce cas particulier d’application. Selon I’art. 60 CO, le délai court de
Pinstant ou le 1ésé a une connaissance suffisante du dommage et de 'iden-
tité du responsable; selon I’art. 67, Payant droit doit avoir connaissance de
Penrichi, de I’étendue de la créance et du rapport de causalité. Dans I'un
et dans Iautre cas, le délai ordinaire s’accomplit par un an; quant au
délai subsidiaire de dix ans, il court du moment de ’acte illicite et, respec-

7 De cette solution, qui établit un rapport étroit entre I’art. 423 et Part. 62 CO,
découle d’importantes conséquences. Comme on le sait, le Tribunal fédéral autorise,
dans certaines conditions, le titulaire du droit privatif a réclamer les profits réalisés par
le contrefacteur. Pour les raisons que nous venons d’exposer, cette créance procéde
exclusivement de ’art. 423 COj; cette disposition ne se préoccupe pas de la question de
la faute selon un critére subjectif. Si 'on admet ’action fondée sur lart. 423 CO, a
fortiori doit-on admettre I’action en répétition de I’enrichissement lorsqu’un appauvris-
sement peut étre prouvé. Cependant, il ne scmble pas que le Tribunal fédéral ait
reconnu, jusqu'ici, une obligation de restituer les profits & un gérant de bonne foi. Mais
on sait que, en raison de la publicité des droits privatifs a 'invention, au dessin ou
modele, la preuve de la faute est grandement facilitée. A vrai dire, on doit souvent
recourir a d’artificielles fictions. Il semble que la tendance actuelle de la doctrine, sur-
tout étrangere, soit de reconnaitre un droit a I’appropriation des profits sur le fondement
d’un empiétement analysé selon un critere objectif. Cette solution tient compte notam-
ment du fait qu’il est difficile d’individualiser les biens incorporels. Cf. CAEMMERER, op.
cit., p. 333 et s. avec les références au «Restatement of the Law of Restitution» et a
Dawson, op. cit.

75 Von TuHR (p. 433 et s.) admet ce concours; de méme OSER et SCHONENBERGER,
Art. 422, no 9. Notons de plus que action tirée de ’art. 423 peut aussi concourir avec
une action contractuelle, cf. affaire Belloni S.A. ¢/ Vve Hirsch & Cie, Cour de Justice
Civile de Geneéve, Sem. J. 1951, p. 433. Si Pon admettait que le secret de fabrique puisse
faire I’objet d’un droit subjectif, son proprié¢taire pourrait intenter une action contrac-
tuelle ou en concurrence déloyale contre son mandataire ou employé qui l'aurait
divulgué a un tiers. De plus, si ce dernier était de bonne foi et s’il manifestait son inten-
tion de conserver le secret, le propriétaire pourrait lui en réclamer les profits.



tivement, de la naissance de la créance en répétition de 'enrichissement.
Ces moments devraient en principe coincider puisque, généralement, les
profits découlent d’actes successifs ou continus?®.

Ainsi, la prescription court du moment ol le maitre a connaissance de
I'identité du gérant, du montant approximatif des profits et du rapport
de causalité entre ceux-ci et I'ingérence. La prescription subsidiaire s’ac-
complit par dix ans & partir du moment ott le droit de réclamer les profits
a pris naissance, c’est-a-dire ou ils ont été réalisés. Par conséquent, le
maitre ne peut réclamer que les profits obtenus entre le moment de Pinter-
ruption de la prescription et, au plus, les dix années antérieures.

$ 8. La prescription de I action dite «en cession»

Le droit au brevet (ou droit a la délivrance du brevet, «Recht auf das
Patent») ainsi que le droit au dépét d’un dessin ou modéle constituent
des valeurs patrimoniales. Ils préfigurent, sous la forme d’un droit privatif
éventuel, le monopole d’exploitation dont est investi le titulaire d’un
brevet ou du dépé6t d’un dessin ou modele déposé a bon droit. Contre
I'usurpation de la création technique pour laquelle un monopole n’a pas
encore été reconnu par I'ordre juridique, on pourrait utiliser les moyens
tirés de la possession””. Mais ceux-ci supposent que 'ayant droit ait con-
naissance du trouble et de P'usurpation; I’action se prescrit toujours par
un an (art. 929 CQC).

L’art. 29 LBI prévoit une action spéciale, I’action dite «en cession»,
par laquelle Pinventeur ou ses ayants cause peuvent obtenir la reconnais-
sance judiciaire de leur droit & une création technique usurpée par un
tiers, ou exercé par une personne qui n’avait pas droit a la délivrance du
brevet?s.

Nous qualifions cette action en «cession» d’action en constatation de
droit”® et non pas d’action en revendication (ou en prestation})8°. Si

6 ATF 42 11, p. 680; 63 11, p. 258.

77 Sur la possession des biens incorporels, c¢f. TROLLER, Immaterialgiiterrecht, 1959,
p- 73 ets.

78 La loi sur les dessins et modéles ne prévoit pas I’action en cession du dépoét. Aux
termes de ’art. 12, Payant droit ne peut que requérir la nullité du dépét effectué par un
tiers qui n’y avait pas droit. Cependant, la jurisprudence a lui appliqué les principes
de Paction en cession de brevet; ATF 73 I1, p. 228.

"9 Dans ce sens, TRoLLER, Immaterialgiiterrecht, p. 78.

8¢ Pour cette solution, BLum et PEDRAZZINI, t. 2, ad Art. 29.
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P’ayant droit conclut a la cession de la demande, le jugement constate a
qui revient le droit de prendre le brevet. Si I'ayant droit conclut 4 la
cession du brevet, le jugement déclare qui est le titulaire 1égitime du droit
privatif; le registre est mis en accord avec la situation juridique réelle.

A Pégard d’un défendeur de bonne foi, Paction en cession doit étre
intentée dans les deux ans a compter de la date officielle de la publication
de I'exposé d’invention (art. 31 LBI). Si cette action avait le caractére
d’une action en prestation, elle ne pourrait se prescrire.

Le défendeur de bonne foi est un gérant d’affaires sans mandat qui a
empiété sur la propriété incorporelle de linventeur ou de ses ayants
cause (art. 423 CO). Il n’est pas douteux que ’ayant droit au brevet, qui
obtient reconnaissance de son droit, peut accessoirement réclamer les
profits que le défendeur a retirés du brevet ou, le cas échéant, de la
demande de brevet. Cependant, cette action en appropriation des profits
se prescrit suivant le méme délai que ’action principale dite «en cession»,
c’est-a-dire par deux ans.

Aux termes de Part. 31 al. 2 LBI, «1’action dirigée contre un défendeur
de mauvaise foi n’est liée a aucun délai». Le ch. 4 de P’art. 29 ajoute que
«toutes demandes en dommages-intéréts sont réservées».

Ainsi, accessoirement a I’action en cession, le demandeur peut former
des conclusions tendant a la réparation du dommage que lui cause ’usur-
pation. Elles ont pour objet une créance en dommages-intéréts pour acte
illicite (art. 41 CO). Le point de départ de la prescription de cette action
ne coincide pas nécessairement avec le jugement «en cession», ni encore
avec 'introduction de la demande a cet effet.

Le délai subsidiaire de 'action aquilienne court du moment ot le fait
dommageable s’est produit (art. 60 CO). Nous pensons que cette pres-
cription n’est pas acquise tant que le défendeur reste indiiment inscrit en
qualité de titulaire. Car, si on faisait coincider le point de départ de cette
prescription avec le moment de l'usurpation, a savoir le dépét de la
demande, I’action en dommages-intéréts pourrait étre prescrite au moment
olt ’ayant droit agit en cession selon I’art. 29 LBI.

Au lieu de réclamer du défendeur une indemnité pour le dommage
causé par l'usurpation, I’ayant droit peut conclure a I’appropriation des
profits en se fondant sur la gestion d’affaires dite «imparfaite» entreprise
de mauvaise foi (art. 423 CO). Le cas échéant, cette action peut con-
courir avec laction aquilienne. Elle se prescrit selon les délais prévus par
Part. 67 CO. Pour les raisons indiquées ci-dessus, le délai subsidiaire de
dix ans ne saurait étre acquis tant que ’action «en cession» peut encore
étre intentée.
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Conclusion

On a pu se rendre compte que le probleme de la prescription des actions
pour atteintes a la propriété incorporelle et pour concurrence déloyale
est essentiellement une question de qualification juridique de ces actions.
Jusqu’a ce jour, elle n’a pas encore été résolue de fagon satisfaisante par
la doctrine du droit de la propriété intellectuelle.

Nous constatons, notamment, que le monopole dont est investi le titu-
laire d’un droit privatif offre un champ d’application trés large et peu
exploré pour Paction tirée de la gestion d’affaires dite «imparfaite».
Cette action nait d’un empiétement sur un droit subjectif. Il faudrait
donc se demander si ’entreprise, le goodwill, le secret de fabrique peuvent
étre objet d’un tel droit$t. Ce probléme est encore trés controversé.

SchluBfolgerung

Man muf} sich bewuBlt sein, dal das Problem der Verjahrung von
Klagen aus Verletzung von Immaterialgiiterrechten und aus unlauterem
Wettbewerb hauptsichlich von der juristischen Qualifikation dieser Kla-
gen abhingt. Bis heute ist diese I'rage in der Lehre von geistigem Eigen-
tum noch nicht befriedigend gelést worden.

Es ist insbesondere festzustellen, dafl das dem Inhaber eines privaten
Rechtes zukommende AusschlieBlichkeitsrecht ein sehr breites, wenig er-
forschtes Anwendungsgebiet fiir eine Klage aus sogenannter «unechter»
Geschaftsfiihrung bietet. Diese Klage basiert auf einem Eingriff in ein
subjektives Recht. Man miiflte sich folglich fragen, ob das Unternchmen,
der «Goodwill» und das Iabrikgeheimnis Gegenstand eines solchen
Rechtes sein kénnen. Dieses Problem ist noch sehr umstritten.

81 Cf. Worr. Probleme des unlauteren Wettbewerbes und gewerblichen Rechts-
schutzes, Schweiz. Mitt., 1954, p. 41 et s.



Aus der Praxis

des Eidg. Amtes fiir geistiges Eigentum

Patentrecht

Art. 8 und Ari. 24, Absatz 1, lit. ¢, PG

1. Zum folgenden Tatbestand:

Es besteht ein Patent X fiir einen Apparat; der Patentanspruch bean-
sprucht das Merkmal A. Es besteht ferner ein jiingeres Patent Y fur einen
gleichen Apparat; der Patentanspruch beansprucht das Merkmal B. Das
Merkmal A ist gdnzlich verschieden von Merkmal B. Beide Patente wer-
den als rechtsgiiltig vorausgesetzt. Die Inhaber beider Patente haben in
den Beschreibungen den Apparat mit beiden Merkmalen A und B be-
schrieben, und jeder fithrt den Apparat mit beiden Merkmalen aus;

wurden die folgenden Fragen an das Amt gerichtet:

a)

b)

Kann der Inhaber des Patentes Y dem Inhaber des Patentes X die Ausfithrung
mit dem Merkmal B verbieten?

Kann der Inhaber des Patentes X sein Patent auf eine Erfindung mit den Merk-
malen A und B beschrinken mit der Wirkung, dal3 der Inhaber des Patentes Y
ihn nicht mehr an der Herstellung des diesem eingeschrinkten Patentanspruch
entsprechenden Apparates hindern kann?

2. Das Amt hat wie folgt Steliung genommen:

ad a:

ad b:

Da die geschiitzte Erfindung durch den Patentanspruch definiert wird und das
Merkmal B nicht im Patent X, sondern im Patent Y beansprucht ist, kann der
Inhaber des jiingern Patentes Y dem Inhaber des dltern Patentes die Herstellung
von Apparaten mit dem Merkmal B verbieten.

Da die Merkmale A und B génzlich verschieden sind, scheint keine Doppelpaten-
tierung vorzuliegen. Wenn man es mit zwei verschiedenen Erfindungen zu tun hat,
kommt eine Anwendung von Art. 24, Absatz 1, lit. ¢ nicht in Frage; denn nach
dieser Bestimmung mul} sich der eingeschrinkte Patentanspruch auf die Erfin-
dung beziehen, welche im urspriinglichen Patentanspruch definiert wurde.
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Wiirde es sich dagegen anders verhalten und die Merkmale A und B sich auf die
gleiche Erfindung bezichen, kénnte Art. 24, Absatz 1, lit. ¢ angewendet werden
fir eine Neufassung des Patentanspruchs des Patentes X mit den Merkmalen A
und B. Auf Grund dieses neuen Patentanspruchs des édltern Patentes X kénnte der
Inhaber des jiingern Patentes Y dem Inhaber des iltern Patentes die Herstellung
des Apparates mit dem Merkmal B nicht mehr verbieten. Das gleiche wire der
Fall, wenn das Merkmal B statt aus der Beschreibung aus einem Unteranspruch
des Patentes X entnommen werden kénnte (in Anwendung von Art. 24, Absatz 1,
lit. b).
Dieses Ergebnis eines teilweisen Verzichts mag auf den ersten Blick {iberraschen;
doch ist es wohl nicht unbillig, da die Kombination der Merkmale A und B erst-
mals vom Inhaber des Patentes X (in der Beschreibung) aufgezeigt worden ist.
(Auskunft vom 9. August 1960)

Art. 10, Absatz 1, PG

Keine Umwandlung eines Hauptpatentes in ein Zusatzpatent zu einem
andern Hauptpatent des gleichen Inhabers.

Die Frage wurde gestellt, warum die Umwandlung eines Zusatzpatentes
in ein Hauptpatent zuléssig sei, nicht aber auch die umgekehrte Ope-
ration.

Das Amt hat geantwortet:

«l. Fur die Umwandlung eines Zusatzpatentes in ein Hauptpatent, die ubrigens
ohne Anderung des materiellen Bestandes des Patentes immer durchfiihrbar ist,
koénnen wichtige Grinde geltend gemacht werden, von denen wir folgende er-
wihnen: Das Hauptpatent kann ganz oder teilweise in Wegfall kommen, sei es,
daf} es vom Patentbewerber fallen gelassen oder vom Richter nichtig erklart wird
oder sei es, daf es durch eine Erklidrung teilweisen Verzichtes oder durch richter-
liche Verfiigung eingeschrinkt wird. Es wire eine durch nichts gerechtfertigte
Hirte, wenn das Zusatzpatent zwangsldufig das Schicksal des Hauptpatentes
teilen miifite. Abgesehen von diesen Fillen kann ferner der Inhaber eines Zusatz-
patentes ein Interesse haben, das Zusatzpatent von den Bindungen an das Haupt-
patent zu lésen und es zu einem selbstindigen Patent zu machen. Der Gesetz-
geber hat diesen beachtenswerten Griinden in Art. 10 Rechnung getragen.

Fiir den umgekehrten Vorgang, nimlich die Umwandlung eines Hauptpatentes
in ein Zusatzpatent, bestehen diese Griinde nicht und es kénnen auch keine an-
dern Griinde von nur anndhernd gleichem Gewicht angefithrt werden. Hiezu
kommt, daf3 diese Umwandlung nicht allgemein méglich wire, weil das in Art. 9
des Gesetzes geforderte Zusatzverhiltnis im allgemeinen nicht vorhanden ist und
auch nicht durch eine Erklarung teilweisen Verzichts herbeigefiihrt werden
konnte. Die Umwandlung eines Hauptpatentes in ein Zusatzpatent ist daher vom
Gesetzgeber nicht vorgesehen worden und kann somit vom Amt nicht erwogen
werden.

2. Anders liegen die Verhiltnisse, wenn es sich um ein Hauptpatentgesuch han-
delt. Hier kann der Patentbewerber nach Art. 58, Absatz 1 des Gesetzes die
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Unterlagen bis zur Erteilung des Patentes dndern. Andert er die Unterlagen so,
daf das Gesuch die Bedingungen erfiillt, die nach Art. 9 des Gesetzes fiir die Er-
teilung eines Zusatzpatentes zu fordern sind, so ist, natiirlich unter Beachtung von
Absatz 2 des Art. 58, einem Antrag des Patentbewerbers auf Umwandlung des
Hauptpatentgesuches in ein Zusatzpatentgesuch zu entsprechen.»

(Auskunft vom 30. Januar 1961)

Art. 52, lit. a, VVo I

Betreffend die Anfechtung der von der Priifungsstelle vorgenommenen
Zuteilung einer Erfindung zu einer bestimmten Erfindungsklasse hat das
Amt auf eine Anfrage die folgende Auskunft erteilt:

«Gemadf Art. 52, lit. a VVo II hat die Bekanntmachung u.a. die Klasse, Unter-
klasse, Gruppe und Untergruppe der Erfindung anzugeben. Diese Angaben wer-
den bereits in der Bekanntmachungsverfiigung der Priifungsstelle enthalten sein.
Gemaf Art. 62, lit. a VVo II ist gegen die Bekanntmachungsverfiigung (Art. 98,
Abs. 1 des Gesetzes) die Beschwerde an die Beschwerdeabteilung zulissig., Mit
dieser Beschwerde kénnen sowohl die Bekanntmachungsverfiigung als solche als
auch einzelne Modalitdten derselben, also z.B. auch die vorgesehene Klassen-
einteilung der Erfindung, angefochten werden. Hierauf wird die Rechtsmittel-
belehrung (Art. 64 VVo II) aufmerksam machen. Wird Beschwerde erhoben, so
kann die Priifungsstelle eventuell nach Mafigabe von Art. 68 VVo II abhelfen.
Selbstverstandlich steht es dem Patentbewerber frei, schon vor der Erhebung
einer Beschwerde der Priifungsstelle seine Einwendungen gegen die vorgesehene
Klasseneinteilung bekanntzugeben, und die Prifungsstelle wird, wenn sie diese
Einwendungen als zutreffend erachtet, die Klasseneinteilung dndern. Wenn sie
ihre erste Entscheidung aufrecht hilt, bleibt dann immer noch der Beschwerde-
weg offen.

Whurde keine Beschwerde erhoben oder wurde eine Beschwerde abgewiesen, so

hat es sein Bewenden bei der von der Priifungsstelle vorgenommenen Einteilung.»
(Auskunft vom 22. September 1960)
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OTTO IRMINGER, ZURICH

I. Patentrecht

aPatG Art. 8 und 48

Mitbeniitzungsrecht — Begriff der besonderen Veranstaltung
Verjadhrung — Bei fortgesetzter Patentverletzung beginnt die Verjih-
rung des Schadenersatzanspruches erst mit der letzten Verletzungs-
handlung zu laufen

BGE 86 11 4061T., Urteil der I. Zivilabteilung vom 13. Dezember 1960
1.S. AG Brown, Boveri & Co. gegen Compagnie Générale d’Electricité

Die Compagnie Générale d’Electricité als Inhaberin eines Patentes fiir
einen elektrischen Hochspannungsschalter mit Lichtbogenléschung durch
einen flussigen oder gasformigen Strahl belangte die AG Brown, Boveri
& Co. wegen Patentverletzung. Das Handelsgericht des Kantons Ztirich
und das Bundesgericht haben u.a. die beiden Einreden der Beklagten be-
treffend Mitbentitzungsrecht und betreffend Verjdhrung der Schaden-
ersatzanspriiche mit folgenden Erwigungen verworfen:

Mitbeniitzungsrecht

Nach Art. 8 aPatG tritt die Wirkung des Patents gegentiber demjenigen nicht ein,
welcher bereits zur Zeit der Patentanmeldung im guten Glauben die Erfindung im In-
land gewerbsmiBig beniitzt oder besondere Veranstaltungen zu solcher Beniitzung ge-
troffen hat. Besteht fiir eine Erfindung auf Grund einer auslindischen Anmeldung ein
Priorititsrecht im Sinne des Bundesgesetzes vom 3. April 1914 betr. Priorititsrechte an
Erfindungspatenten usw., so ist gemil Art. 5 dieses Gesetzes die Erwerbung eines Mit-
beniitzungsrechtes am Gegenstand dieses Patentes wihrend der Prioritétsfrist ausge-
schlossen.

Im vorliegenden Fall ist streitig, ob die Beklagte vor dem maBgebenden Zeitpunkt
der deutschen Prioritdtsanmeldung, d.h. vor dem 22. Februar 1932, bereits «besondere
Veranstaltungen» zur gewerbsmiBigen Beniitzung der Erfindung getroffen habe.
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a) Das Bundesgericht hatte nie Gelegenheit, sich in seiner Rechtsprechung mit dem
Begriff der «besonderen Veranstaltung» im Sinne von Art. 8 aPatG auseinanderzu-
setzen. Altere Entscheide (BGE 16 S.422, 20 S. 684, 35 11 651) betrafen das erste Patent-
gesetz von 1888. Da dieses aber in Art. 4 eine dem Art. 8 des aPatG von 1907 ent-
sprechende Bestimmung enthielt, ist die Rechtsprechung zum PatG von 1888 ebenfalls
zu beriicksichtigen. Sodann ist darauf hinzuweisen, daB3 Art. 8 aPatG weitgehend eine
Nachbildung und Ubernahme von § 5 des fritheren (gleich § 7 des heutigen) deutschen
Patentgesetzes darstellt (vgl. Blum/Pedrazzini, PatG Bd. IT S. 532); das deutsche Schrift-
tum zu dieser Bestimmung kann daher zur Auslegung von Art. 8 aPatG ebenfalls heran-
gezogen werden. Da endlich der Wortlaut von Art. 8 aPatG in Art. 35 Abs. 1 rev. PatG
unverindert iibernommen wurde, ist auch die Literatur zu dieser Bestimmung fiir die
Auslegung von Art. 8 aPatG verwendbar.

b) Erste Voraussetzung fiir die Entstehung eines Mitbeniitzungsrechts ist das Vor-
liegen einer fertigen Erfindung. Ein Mitbeniitzungsrecht kann nur beanspruchen, wer
selber iiber alle Kenntnisse verfiigt, welche die tatsidchliche Ausfithrung der Erfindung
ermdglichen. Es muB3 nach der im Schrifttum gebriauchlichen, aus der Terminologie des
Sachenrechts (ibernommenen Ausdrucksweise Erfindungsbesitz des Ansprechers vorliegen.
Versuche, die erst dem Auflinden einer Losung der gestellten Aufgabe dienen, die ins-
besondere dem Ansprecher erst Klarheit dariiber verschaffen sollen, ob der von ihm
eingeschlagene Weg zu dem beabsichtigten technischen Erfolg fiihre, vermogen dage-
gen noch kein Mitbeniitzungsrecht zu begriinden (vgl. Blum/Pedrazzini, Art. 35 Anm.
2, S. 534f; iibereinstimmend fiir das deutsche Recht Reimer, Patentgesetz, 2. Aufl.,, § 7
Anm. 2 und 6; Tetzner, Patentgesetz, 2. Aufl., § 7 Anm. 8 und 16). Das darf bei der Be-
urteilung der weiteren Frage, ob im gegebenen Fall der Ansprecher «besondere Ver-
anstaltungen» fir die Beniitzung der Erfindung getroffen habe, nicht aus dem Auge
verloren werden.

Hinsichtlich der Frage, was unter einer solchen «besonderen Veranstaltung» zu ver-
stehen sei, ist in BGE 16 S. 423 die auch heute noch beachtenswerte Auffassung gedulBert
worden, daB als solche Veranstaltungen zwar bloBe, noch nicht bestétigte EntschlieBun-
gen, mehr oder weniger bestimmte Projekte usw. nicht gelten kénnten; dagegen sei nicht
einzusehen, warum eine solche Veranstaltung nur dann vorliegen sollte, wenn der An-
sprecher selbst mit der Herstellung des Gegenstandes der Erfindung oder der fir dessen
Beniitzung erforderlichen Einrichtungen begonnen hat, nicht aber auch dann, wenn er
in der Absicht dauernder Beniitzung die erforderlichen Arbeiten durch Werk- oder
Lieferungsvertrag einem Dritten verdungen hat. « Durch den Abschluf} eines derartigen
in allen Teilen bestimmten und bindenden Vertrages werden offenbar ebensowohl! die
zum Zwecke der Beniitzung der Erfindung nétigen Veranstaltungen geschaffen, als
auch durch eigenen Beginn einer Baute, Fertigstellung eines Modells und dergleichen.»

Nach diesem Entscheid miissen also die getroffenen Veranstaltungen objektiv dazu
bestimmt sein, die Erfindung auszufiihren, es mul eine dauernde Beniitzung beabsich-
tigt und fiir die niachste Zukunft vorgesehen sein. Diese Umschreibung des Begriffes der
«besonderen Veranstaltung» geht weiter als die von Weidlich und Blum (PatG Art. 8
Anm. 4) vertretene Ansicht, es miisse sich um Veranstaltungen handeln, «die besonders
fiir die Ausfithrung der Erfindung getroffen werden, die also in direktem Zusammen-
hang mit der Ausfithrung selbst stehen und ausdriicklich fur diese bestimmt sind».

Die Auffassung, daB nur Veranstaltungen in Betracht kommen kénnen, die beson-
ders fir die Ausfithrung der Erfindung getroffen wurden, ist jedoch zu eng. Der Begriff’
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der «besonderen Veranstaltung» ist vielmehr in dem Sinne zu verstehen, daf3 das Mit-
bentitzungsrecht beansprucht werden kann, wenn die im Hinblick auf die Beniitzung
der Erfindung getroffenen Veranstaltungen ein besonderes Ausmaf erreicht haben. Das
ergibt sich aus dem Grundgedanken, auf dem das Institut des Mitbeniitzungsrechts
beruht, nimlich aus der Uberlegung, daf3 es unbillig wire, den Unternehmer, der im
Hinblick auf die gewerbliche Ausniitzung einer von ihm gemachten Erfindung bereits
Investitionen in erheblichem Umfang vorgenommen hat, der Gefahr des Verlustes der
von ihm aufgewendeten Mittel auszusetzen (Blum/Pedrazzini, Art. 35 Anm. 2, S. 540).

Im gleichen Sinne fat auch die Literatur zu § 7 des deutschen PatG den Begriff der
Veranstaltung auf, indem sie alle Mafinahmen geniigen 140t, die den ernstlichen Willen
des Ansprechers erkennen lassen, die Erfindung alsbald gewerblich zu verwerten, und
lediglich vorsorglichen Bemiihungen, welche die Moglichkeit einer etwaigen spéteren,
noch ungewissen Beniitzung schaffen und vorbereiten sollen, den Charakter von Ver-
anstaltungen im Sinne des Gesetzes abspricht (vgl. Reimer, § 7 Anm. 22; Tetzner, § 7
Anm. 18, 20; Busse, Patentgesetz, 2. Aufl., § 7 Anm. 5; Benkard, Patentgesetz, 3. Aufl.,
§ 7 Anm. 1 d; Krausse/Katluhn/Lindenmaier, Patentgesetz, 4. Aufl., § 7 Anm. 7).

¢) Die Beklagte beruft sich zum Beweis ihrer behaupteten Vorbeniitzung auf die
Zeichnungen Act. 38/20-23, die alle zwischen dem 17. Januar und dem 17. November
1931, also vor dem Prioritdtsdatum vom 22. Februar 1932, angefertigt worden sind. Wie
die Vorinstanz auf Grund des Ergidnzungsgutachtens der Sachverstindigen angenom-
men hat, handelt es sich indessen bet diesen Zeichnungen um bloBe Versuchslokal-
zeichnungen. Den tibereinstimmenden Aussagen der als Zeugen einvernommenen An-
gestellten der Beklagten hat die Vorinstanz entnommen, daf3 die Beklagte in diesen
Zeichnungen nur den Willen zur experimentellen Weiterentwicklung der Schalter zum
Ausdruck gebracht hat, aber noch nicht den Willen, nach dem darin niedergelegten
— noch der Entwicklung bedtirftigen — Prinzip Schalter fir die gewerbliche Benttzung
zu fabrizieren. Diese Feststellung der Vorinstanz ist tatbestandlicher Natur und daher
fir das Bundesgericht verbindlich. Sie befalB3t sich damit, was die Beklagte beabsichtigte,
und betrifft somit nicht technische Verhiltnisse. Thre Uberpriifung durch das Bundes-
gericht auf Grund von Art. 67 OG fallt daher au3er Betracht.

Angesichts dieser Feststellung der Vorinstanz kann aber nach den oben dargelegten
Grundsitzen in den von der Beklagten getroffenen Vorkehren noch keine «besondere
Veranstaltung» im Sinne von Art. 8 aPatG erblickt werden. Denn da die Erfindung
noch nicht fertig entwickelt war, konnte die Beklagte noch gar nicht den Willen haben,
die gewerbliche Verwendung in nichster Zeit aufzunehmen. Die Vorinstanz hat daher
ein Mitbeniitzungsrecht der Beklagten zutreffend verneint.

Die Vorbringen, mit denen die Beklagte in der Berufung diese Auffassung wider-
legen will, sind nicht stichhaltig.

aa) Die Beklagte weist einmal darauf hin, daB die Vorinstanz offen lasse, ob die
Zeichnungen Act. 38/20-23 der Beklagten die streitige Erfindung gema3 Unteranspruch
6 und 7 offenbaren; das Bundesgericht konne daher mangels klarer technischer Ver-
hiltnisse die Rechtsfrage der Vorbeniitzung nicht beantworten, weshalb eine neue
Uberpriifung durch Sachverstindige nétig sei.

Eine neue Begutachtung eriibrigt sich jedoch. Wie die Vorinstanz zutreffend aus-
fithrt, begriindet (neben der eigentlichen Vorbeniitzung der Erfindung) erst das Treffen
besonderer Veranstaltungen zu gewerbsmiBiger Beniitzung ein Mitbeniitzungsrecht,
wihrend hiefiir die bloe Kenntnis der Erfindung nicht ausreicht. Es ist daher be-
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langlos, ob die Zeichnungen Act. 38/20-23 die streitige Erfindung offenbarten oder
nicht. Entscheidend ist, daf es sich um bloBe Versuchslokalzeichnungen handelte, die
eine gewerbsmiBige Verwertung noch nicht gestatteten.

bb) Die Beklagte ficht diese Auffassung der Vorinstanz iiber den Charakter der
Zeichnungen Act. 38/20-23 allerdings an und wirft ihr vor, sie beruhe auf einer unzu-
treffenden Auslegung des Rechtsbegriffs der besonderen Veranstaltung. Sie beruft sich
darauf, daf3 ihr Direktor Schiesser schon im Jahre 1930 den kategorischen Auftrag zur
Entwicklung des Schalters bis zur verkaufsfertigen Reife erteilt habe und daB3 eigens zu
diesern Zwecke eine Kurzschluflanlage gebaut worden sei; darin sei unzweifelhaft cine
besondere Veranstaltung zur Beniitzung zu erblicken.

Gerade diese Ausfithrungen der Beklagten zeigen jedoch, daB3 es vor dem Prioritéts-
datum vom 22. Februar 1932 an besonderen Veranstaltungen im Sinne des Gesetzes
noch fehlte. Der Schalter sollte ja erst noch bis zur verkaufsfertigen Reife entwickelt
werden, und zu diesem Zwecke, alsofiir die Fertigentwicklung des Schalters, wurde eine
KurzschluBanlage erstellt. Das waren somit offensichtlich noch Versuchsaufwendungen,
nicht solche, die die Beniitzung der Erfindung, d.h. die Fabrikation des Erfindungs-
gegenstandes, erméglichen sollten.

Die Beklagte glaubt zu Unrecht, sich demgegeniiber auf Tetzner, § 7 Anm. 24, be-
rufen zu kénnen, wonach die Herstellung von Zeichnungen oder Modellen oder sonstige
Vorarbeiten fiir die Annahme besonderer Veranstaltungen geniige; denn im Anschluf3
daran fihrt dieser Autor weiter aus: «Die Herstellung mul3 aber als Grundlage fiir die
beabsichtigte demnichste Beniitzung erfolgt sein». Diese Voraussetzung ist hier nicht
erfillt, da die vor dem Prioritdtsdatum hergestellten Zeichnungen Act. 38/20-23 bloBe
Versuchslokalzeichnungen waren und von einer in naher Zukunft stehenden Beniitzung
der Erfindung noch nicht die Rede sein konnte.

cc) Die Beklagte wendet weiter ein, ithr Aufwand fiir die Entwicklung der Schalter,
der mehrere hunderttausend Franken betragen habe, zeige den ernsten Nutzungswillen,
wie er in liickenlosem Zusammenhang von der ersten Entwicklungsstufe 1930 bis zum
fertigen Verkaufsprodukt zutage trete. Der Wille zur Fabrikation bei der Beklagten
sei aber von allem Anfang an (1930) gegeben gewesen und nicht erst mit den verbesser-
ten Zeichnungen Act. 38/17-19, wie die Vorinstanz annehme.

Es ist zwar klar, daB} ein Unternchmen, das eine Erfindung entwickelt, dies mit dem
Willen tut, sie dann auch auszuwerten. Wollte man aber den von der Beklagten daraus
gezogenen SchluBfolgerungen beipflichten, so wiirrde damit einem solchen Unternehmen
schon der Beginn der Entwicklungsarbeiten den Anspruch auf ein spiteres Mitbe-
niitzungsrecht verschaffen. Das ist aber nicht der Sinn des Gesetzes. Die «besondere
Veranstaltung» muB3 mit der Beniitzung der fertig vorliegenden Erfindung im Zusam-
menhang stehen, und dieser ist erst dann gegeben, wenn der Unternehmer daran geht,
den Erfindungsgegenstand gewerbsmallig herzustellen.

dd) Die Beklagte erblickt schlieBlich eine Vorbeniitzung durch Feilhalten darin, daB3
sie an einer Diskussionstagung an der ETH am 13. Februar 1932 Schalter mit der streiti-
gen Erfindungsidee der Fachwelt gezeigt habe. Unter Feilhalten eines gestiitzt auf eine
Erfindung hergestellten Erzeugnisses kann aber nur ein ernsthaft gemeintes Anbieten
zum Kauf verstanden werden. Ein solches behauptet die Beklagte aber nicht. Nach
ihren Ausfithrungen handelte es sich um eine bloBe Demonstration vor Fachleuten.
Zudem war der Schalter in jenem Zeitpunkt noch gar nicht fertig entwickelt, wie den
tatbestandlichen Feststellungen der Vorinstanz zu entnehmen ist. Diese fithrt ndmlich
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aus, die in den damals allein vorhandenen Zeichnungen Act. 38/20-23 skizzierten
Schalter seien nach den {ibercinstimmenden Aussagen der Zeugen «noch nicht fertige
gebrauchsfihige Erzeugnisse, sondern nur Versuchseinrichtungen fiir die weitere Ab-
klarung» gewesen. Die Zeichnung, auf die sich die Beklagte in diesem Zusammenhang
beruft (Act. 38/19), datiert nach den eigenen Ausfithrungen der Beklagten vom 31. Juli
1932, und die Abbildung Act. 38/14 wurde erst am 26. Oktober 1932 veroffentlicht.
Beide Daten liegen also wesentlich spéter als das mafB3gebende Prioritiatsdatum vom 22,
Februar 1932.

Das von der Beklagten am giiltigen Rest des Patents 166931 beanspruchte Mitbe-
nitzungsrecht ist daher mit der Vorinstanz zu verneinen.. ..

Verjahrung der Schadenersatzanspriiche der Klagerin

a) Die Beklagte hat im kantonalen Verfahren den Standpunkt cingenommen, soweit
die Schadenersatzanspriiche der Klidgerin sich auf Verkdufe patentverletzender Schalter
beziehen, die mehr als drei Jahre vor der Klageerhebung vom 17. November 1941 er-
folgten, seien sie gemilB Art. 48 aPatG verjihrt.

Die Vorinstanz hat die Verjahrungseinrede mit der Begriindung abgewiesen, die von
der Beklagten bis zur Klageerhebung standig wiederholten Verletzungen der kligeri-
schen Patentrechte seien nicht als einzelne, selbstandige Verletzungshandlungen zu
betrachten, fiir die in jedem einzelnen Falle die Verjihrung gesondert zu laufen be-
gonnen habe; sie hitten vielmehr cine fortgesetzte, auf einheitlichem Willensentschluf3
beruhende Patentverletzung im Sinne einer Tateinheit mit einheitlichem Verjahrungs-
beginn im Zeitpunkt der letzten Begehungshandlung dargestellt, so daB3 zur Zeit der
Klageerhebung die Verjahrung noch gar nicht zu laufen begonnen habe.

Die Beklagte ficht mit der Berufung diese Auffassung als bundesrechtswidrig an. Sie
macht geltend, der strafrechtliche Begriff der fortgesctzten Handlung kénne entgegen
der Ansicht der Vorinstanz nicht auf das Zivilrecht iibertragen werden. Jede Be-
niitzungshandlung bilde eine selbstindige Patentverletzung, weshalb fur jede einzelne
Ubertretung die dreijihrige Verjahrungsfrist erneut zu berechnen sei.

b) Ob sich der strafrechtliche Begriff der fortgesetzten Verletzungshandlung auf die
zivilrechtliche Patentverletzung iibertragen lasse, ist in der Literatur umstritten. Weid-
lich und Blum (aPatG Art. 48 Anm. 2) lehnen eine solche Ubertragung ab, wihrend
Troller (Der Schweizerische gewerbliche Rechtsschutz, S. 234) und Becker (Der zivil-
rechtliche Rechtsschutz im Marken-, Muster- und Patentrecht usw., S. 174f1.) sie als
zuldssig erachten.

Die Vorinstanz beruft sich zur Begriindung ihrer Auffassung unter Hinweis auf
Matter, Kommentar zum MSchG, S. 256, in erster Linic darauf, da3 auch im Marken-
recht Verletzungen, die infolge Gleichartigkeit und Kontinuitit der Begehung eng zu-
sammenhingen, zivilrechtlich ebenfalls als fortgesetztes unerlaubtes Verhalten zu be-
trachten seien. Nun wird aber in Art. 28 Abs. 4 MSchG ausdriicklich bestimmt, dal3 die
Klage nach zwei Jahren «vom Tage der letzten Ubertretung an gerechnet» verjihre,
wihrend Art. 48 aPatG eine solche Prazisierung nicht enthilt, sondern die Verjahrung
eintreten 148t, «wenn seit der Ubertretung mehr als drei Jahre verflossen sind». Daraus
diirfen indessen nicht die von der Beklagten verfochtenen Schluflfolgerungen gezogen
werden, da diese Verschiedenheit des Wortlautes, wie die Entstehungsgeschichte von
Art. 48 aPatG zcigt, bloB zufilliger Natur ist. Der Entwurf des Bundesrates sah als Zeit-
punkt des Beginns der Verjihrung gleich wie das MSchG die letzte Ubertretung vor.
‘Wie der Berichterstatter im Stinderat, Hoflmann, (Sten. Bull 1906 S. 1523) ausfiihrte,
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wurde das Wort «letzte» als tiberfliissig weggelassen, weil selbstverstiandlich sei, «daf bei
fortgesetzten Vergehen der terminus a quo, von welchem an die Verjihrungsfrist gerech-
net werden mull, derjenige Tag ist, an dem die letzte Einzelhandlung eines fortgesetzten
Vergehens begangen worden ist». Dal3 das nur fiir die strafrechtiliche Verjihrung gelten
sollte, nicht aber auch fiir die im selben Artikel gleichfalls geregelte zivilrechtliche Ver-
Jahrung, ist diesen Ausfithrungen nicht zu entnehmen. In der Tat wiirde es, wie die Vor-
instanz zutreffend ausfiihrt, einer natiirlichen Betrachtungsweise widersprechen, bel
gleichartigen Verletzungen eines und desselben Schutzrechtes, die auf einem cinheit-
lichen WillensentschluB beruhen und darum innerlich zusammenhéngen, den Gesamt-
vorgang in einzelne Verletzungshandlungen mit selbstandigem Verjihrungslauf aufzu-
spalten. Das wiirde schon aus praktischen Griinden grofle Schwierigkeiten bereiten. Es
dringt sich daher auf, die fortgesetzte Verletzung eines solchen Schutzrechtes als ein-
heitliches schiadigendes Ereignis aufzufassen.

Die Beklagte glaubt zu Unrecht, sich demgegeniiber darauf berufen zu kénnen, daf3
nach der in der deutschen Literatur herrschenden Meinung der strafrechtliche Begriff
der fortgesetzten Handlung nicht auf das Zivilrecht tibertragen werden kénne (Reimer,
PatG § 48 Anm. 3; Tetzner, PatG, § 48 Anm. 4). Denn im Gegensatz zu Art. 48 aPatG
beginnt nach § 48 des deutschen PatG die Verjahrungsfrist nicht schon mit der schiadi-
gendcn Handlung zu laufen, sondern erst mit der Kenntnis des Geschidigten von der
Verletzung und von der Person des Verpflichteten, d. h. des Verletzers. Diese wesentlich
anders geartete Regelung der Verjahrung, die der im schweizerischen Recht fir das all-
gemeine Schadenersatzrecht in Art. 60 OR vorgesehenen Ordnung entspricht, 148t eine
Heranziehung des deutschen Schrifttums nicht zu. Ubrigens beginnt nach schweize-
rischer Rechtsauffassung auch die Verjahrung gemaB Art. 60 OR bei Tatbestinden, die
sich aus einzelnen Teilhandlungen zusammensetzen, cinheitlich erst mit dem Uberblick
tiber die Gesamterscheinung zu laufen (Oser/Schénenberger N. 121i.1., Becker, 2. Aufl.
N. 7, je zu Art. 60 OR).

¢) Bei der Beurteilung der Frage, ob im vorliegenden Fall eine fortgesetzte Patent-
verletzung im oben dargelegten Sinne anzunechmen sei, ist davon auszugehen, dal3 nach
den verbindlichen tatsdchlichen Feststellungen der Vorinstanz die Beklagte zwischen dem
22. Februar 1932 und dem 23. Januar 1933 den EntschluB3 zur Herstellung des patent-
verletzenden Schalters fafite und diesen dann von 1935 an unter der Bezeichnung « Druck-
luftschalter Typ D» verkaufte. Der in Serienfabrikation hergestellte Schalter wurde in
der Weise auf dem Markt eingefiihrt, dall Werbebroschiiren gedruckt, Vorfithrungen
fiir Verkdufer und Kunden veranstaltet und ein Trickfilm zur Erlduterung der Konstruk-
tion und Wirkungsweise des Schalters hergestellt wurden. In der Zeit vom 16. April 1934
bis zum 18. Februar 1942 verkaufte die Beklagte insgesamt 687 Stiick dieses Schalters.

Auf Grund dieses Sachverhalts hat die Vorinstanz rechtlich zutreffend das Vorliegen
einer fortgesetzten Patentverletzung bejaht. Die Herstellung, das Anpreisen und Feil-
bieten sowie die laufenden Verkaufe des Schalters stellten nicht voneinander gesonderte,
selbstandige Einzelhandlungen dar, sondern beruhten offensichtlich auf einem einheit-
lichen Willensentschluf3 der Beklagten. Es geht deshalb nicht an, das Verhalten der Be-
klagten in 687 oder wenigstens soviele einzelne Patentverletzungen zu zerlegen, als
Lieferungsvertrige mit Kunden abgeschlossen wurden. Ist aber vom Vorliegen einer
fortgesetzten Patentverletzung auszugehen, so ist die Verjahrungseinrede der Beklagten
mit der Vorinstanz zu verwerfen, da zur Zeit der Klageerhebung die Patentverletzung
immer noch andauerte.



OG Art. 67

In Streitigkeiten iiber Erfindungspatente diirfen die Parteien im Be-
rufungsverfahren Privatgutachten iber technische Verhiltnisse ein-
reichen, doch kénnen sie damit die Schranken, die ihren Vorbringen
gesetzt sind, nicht umgehen.

BGE 86 II 196ff, Urteil der I.Zivilabteilung vom 18.Juli 1960 i.8S.
Egli, Fischer & Co. gegen Jean Leimgruber, Ateliers Mécaniques de
Précision SA.

Die Erwidgungen des Bundesgerichtes:

Von fritheren Urteilen abweichend, entschied das Bundesgericht in den Jahren 1932
und 1933, auch in Patentprozessen diirften im Berufungsverfahren keine Privatgut-
achten eingereicht werden (BGE 58 I1 282, 59 II 327). Unter der Herrschaft des durch
Art. 118 PatG neu gefaBiten Art. 67 OG hat es diese Rechtsprechung aufgegeben (BGE
82 11 245 und Urteil vom 1. Dezember 1959 1.S. Moser-Glaser & A.G. c. Maschinen-
fabrik Oerlikon). Da die Parteien die tatsdchlichen Feststellungen der kantonalen Instanz
iber technische Verhiltnisse beanstanden kénnen (Art. 67 Ziff. 1 OG) und unter den
in Art. 67 Ziff. 2 Abs. 2 OG genannten Voraussetzungen neue Tatsachen und Beweis-
mittel vorbringen diirfen, missen sie berechtigt sein, dem Bundesgericht die Meinung
ihres technischen Beraters in der Urschrift zu unterbreiten. Damit gehen sie gleich vor,
wie wenn sie — was immer zugelassen wurde — ihren Standpunkt im Berufungsverfahren
mit Rechtsgutachten stiitzen.

Wie diese haben aber auch technische Gutachten nur die Bedeutung von Parteivor-
bringen. Sie sind nicht Beweismittel. Die Parteien kénnen daher durch Gutachten die
Schranken nicht umgehen, die ihren Vorbringen im Berufungsverfahren gesetzt sind.

Sie haben namentlich die Fristen einzuhalten. Die Gutachten miissen vom Berufungs-
kldger binnen der Frist zur Einlegung der Berufung (Art. 54 Abs. 1 OG) und vom Beru-
fungsbeklagten binnen der Frist zu deren Beantwortung (Art. 61 Abs. 1 OG) eingereicht
werden. Diese Fristen kénnen nicht erstreckt werden (Art. 33 Abs. | OG). Es andert
nichts, dafl die Beschaffung von Gutachten allenfalls mehr Zeit erfordert. Gerade in
Streitigkeiten iber Erfindungspatente besteht ein erhebliches Interesse an einer raschen
und ordnungsgemiBen Abwicklung des Verfahrens, weil die Parteien sonst die urteils-
maBige Abklarung der Rechtslage so lange verzégern kénnten, bis die Zeit des Patent-
schutzes annihernd oder ganz abgelaufen wire. Vorbehalten bleibt der Fall, wo aus-
nahmsweise ein weiterer Schriftenwechsel stattfindet (Art. 61 Abs. 5 OG). Ordnet das
Bundesgericht einen solchen an, so haben die Parteien Gelegenheit, binnen der Fristen,
die es ihnen setzt, auch noch Gutachten einzureichen. Das kann auch vor Ablauf einer
Frist geschehen, die es den Parteien auf Gesuch hin einrdumt, um Antrige gemi3 Art.
67 Ziff. 2 Abs. 2 OG zu stellen (Art. 67 Ziff. 3 Abs. 1 Satz 2 OG).

Durch die im Berufungsverfahren eingereichten Privatgutachten dirfen ferner die
Bestimmungen nicht umgangen werden, die den Inhalt der vor dem Bundesgericht zu-
ldssigen Parteianbringen betreffen. Ein mit der Berufungsschrift eingelegtes Privatgut-
achten enthebt den Berufungskldger nicht der Pflicht, kurz darzulegen, welche Bundes-
rechtssdtze und inwiefern sie durch den angefochtenen Entscheid verletzt sind (Art. 55
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Abs. 1 lit. ¢ OG). Neue Tatsachen und Beweismittel dirfen mit Hilfe von Privatgut-
achten im Berufungsverfahren nur vorgebracht werden, wenn sie sich auf technische
Verhiltnisse beziehen und nachgewiesen wird, daf sie im kantonalen Verfahren nicht
geltend gemacht werden konnten oder daB3 dort kein Anlal3 dazu bestand (Art. 67 Ziff.
2 Abs. 2 OG). Wird einer Partei Frist gesetzt, um Antrige auf Zulassung neuer Tat-
sachen und Beweismittel zu stellen, so hat das den Antrigen beigelegte Gutachten sich
auf diese Punkte zu beschridnken; es darf nicht beniitzt werden, um die Berufungsschrift
oder die Berufungsantwort sonstwie zu erganzen.

Das Urteil des Handelsgerichts wurde der Klidgerin am 1. Februar 1960 zugestellt.
Die Berufungsfrist lief daher Montag, den 22. Februar 1960 ab (Art. 32, 54 Abs. 1 OG).
Ein Privatgutachten von Prof. Leyer, das die Klagerin dem Bundesgericht erst am 20.
Mai 1960 einreichte, durfte daher nicht beriicksichtigt werden. Es wurde ihr zurtick-
geschickt.

I1. Markenrecht

MSchG Art. 3,20, 24 und UWG Art. 1 Abs. 21it. d

Enteignungen in der Sowjetzone Deutschlands konnen die Marken-
und Firmenrechte in der Schweiz nicht erfassen.

Obwohl die Markeninhaberin jetzt ihren Hauptsitz in Mainz hat,
darf sie ihre Marken mit dem Bestandteil «Jena» weiterbeniitzen, da
dieser Bestandteil nicht mehr als geographischer Herkunftshinweis,
sondern als Hinweis auf das Unternchmen Jenaer Glaswerk Schott &
Gen. verstanden wird.

Die Wortmarke «Jenatherm» und die Wortbildmarke «Jena Raso
Therm» sind mit den Wortmarken «Jenaer Glas», «Jenaer Suprax-
glas» und «Jenaer Normalglas» und mit den Wortbildmarken mit den
Inschriften «Schott & Gen. Jena», «Schott & Gen. Mainz — Jenaer
Glas» und «Jena» verwechselbar.

Urteil des Handelsgerichts des Kantons Ziirich vom 24. Juni 1960 i.S.
Jenaer Glaswerk Schott & Gen., Mainz gegen Alfred Beier.

Die Carl-Zeiss-Stiftung als Inhaberin der Firma Jenaer Glaswerk
Schott & Gen., die seit der Enteignung des Betriebes in Jena ihren Haupt-
sitz in Mainz hat, fiihlte sich in ithren Marken- und Firmenrechten da-
durch verletzt, daBl der Beklagte Beier beim Vertrieb der Waren des
volkseigenen Betriebes « VEB Jenaer Glaswerk Schott & Gen.» diese
Firma und gewisse mit den Marken der Kldgerin verwechselbare Marken
verwendete. Thre Klage wurde vom Handelsgericht u.a. mit folgenden
Erwigungen gutgeheilen:
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DaB Zeichen mit dem Wortstamme «Jena» wie «Jenatherm» oder «Jena Therm»,
«Jena Raso Therm» oder «Raso Jena Therm» den Eindruck erwecken, als stammten
die damit bezeichneten Erzeugnisse von der Klidgerin, ist nicht zu bezweifeln.

Der Beklagte wendet ein, das Wort «Jena» sei eine Herkunftsbezeichnung; die Kla-
gerin diirfe diese schon deshalb nicht beniitzen, weil sic der Wahrheit nicht entspreche
(Art. 18 Abs. 3 MSchG). Nach Art. 20 MSchG liegt keine falsche Herkunftsbezeichnung
in der Bezeichnung eines Erzcugnisses durch einen Ortsnamen, der einen solchen gene-
rellen Charakter angenommen hat, daf3 er in der Handelssprache die Natur und nicht
die Herkunft des Produktes bezeichnet. Die Marke wird in diesem Falle zur Sachbe-
zeichnung: auch Sachbezeichnungen kénnen sich aber mittels Benutzung im Verkehr
zur individuellen Marke entwickeln, so daB3 sie auf einen bestimmten Produzenten hin-
weisen (David, 2. Aufl. N. 35 zu Art. 3 MSchG, BGE 55 T 272, 59 II 182, 213). Mit
dem Gebrauch der Bezeichnung «Jena» verbindet sich nun tatsichlich der Begriff
einer ganz bestimmten Qualitdt; der Kiufer denkt dabei weniger an die geographische
Herkunft als an jenc von einer bestimmten, fiir ihre qualitativ hochwertigen Produkte
bekannte Produzentin. Dazu, dafl «Jena» in diesem Zusammenhange nicht mehr als
geographische Herkunfisbezeichnung, sondern als Hinwcis auf das vom Ort losgeloste
Unternchmen verstanden wird, tragt der Umstand bei, daf3 in Kéuferkrcisen im all-
gemeinen bekannt ist, daB3 sich Jena in der russisch besetzten Zone befindet, Jenaer
Glas aber heute in Westdeutschland fabriziert wird. Darf die Kligerin somit die Orts-
bezeichnung «Jena» als Markenbestandteil benutzen, so darf sic ciner andern Produ-
zentin, selbst wenn diese in Jena fabriziert, den Gebrauch der Bezeichnung, soweit eine
Verwechslungsgefahr besteht, verbieten. Die in Ziff. 1 lit. a erhobene Feststellungsklage,
welche im Markenrecht allgemein gewidhrt wird (vgl. David, 2. Aufl. N. 6 zu Art. 25,
N. 17 zu Art. 27), ist daher begriindet.

Der Beklagte beruft sich zwar darauf, das Klagerecht sei verwirkt. Der VEB
Jenaer Glaswerk Schott & Gen. habe von 1948-54 in der ganzen Welt die Firmenbe-
zeichnung und die jetzt angefochtenen Markenzeichen verwendet, und die Klidgerin
habe dagegen nichts unternommen, sondern im Gegentcil mit jener Firma zusammen-
gearbeitet. Das Verhalten der Klagerin ist aber mit den besonderen Umstinden zu
erklaren. MubBte auch, mindestens vom Jahre 1948 an, die einstweilige Teilung Deutsch-
lands als Tatsache hingenommen werden und hat die Klidgerin, wie schon ausgefiihrt,
auch ihre Folgerungen daraus gezogen, so bestand doch immer noch die Hoffnung auf
eine Wiedervereinigung, was eine Wiederzusammenlegung der Betriebe erméglicht
hitte. Es ist im Hinblick auf eine solche Mgglichkeit verstandlich, wenn die Klidgerin
vorerst davon absah, gegen den VEB oder mit ihm in Verbindung stchende Gewerbe-
treibende vorzugehen. Die Carl Zeiss-Stiftung in Wiirttemberg hat denn auch in ihrem
Schreiben vom 17. Februar 1950 ihren Standpunkt klargemacht, dal3 sie ansich den
Gebrauch der Firma und der Warenzeichen usw. fiir ungerechtfertigt halte, dal3 sie aber
doch bereit sei, eine Grundlage zu suchen, die eine Mitbenutzung von Rechten ge-
statte, welche der Carl Zeiss-Stiftung verblieben seien. Das gleiche ergibt sich aus einem
Schreiben der Stiftung an den Hauptdirektor des Betriebes Optik Carl Zeiss VEB vom
3. Dezember 1951. Die Tatsache, dal die Klagerin versucht hat, vorerst auf dem Wege
der Vereinbarung eine Abgrenzung der Interessengebiete zu erreichen, darf ihr, nach-
dem sich diese Zusammenarbeit fiir die Dauer als unmdoglich erwiesen hat, nicht
schaden.

Die Kligerin stiitzt ihre Klage neben dem Markenrecht auch auf das Recht des
unlautern Wettbewerbes. Eine kumulative Anwendung des Markenschutzgesetzes und
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des Wettbewerbsgesetzes ist nach der neuern Lehre und Rechtsprechung méglich
(David 2. Aufl. N. 7 Einlcitung zum MSchG; Germann, UWG, S. 343). Indesscn kon-
nen Tatbestdnde, welche schon von einem Spezialgesetz iiber den gewerblichen Rechts-
schutz vollumfinglich erfal3t werden, nicht noch den Schutz auf Grund der Bestim-
mungen iiber unerlaubte Handlungen, insbesondere iiber unlautern Wettbewerb ge-
nieBen (vgl. Troller, Immaterialgiiterrecht S. 499, BGE 73 II 196, 79 11 319). Die Ver-
wendung der Marken «Jena Therm» und «Jena Raso Therm» oder «Raso Jena
Therm» kann daher nicht auch auf Grund des Wettbewerbsgesetzes untersagt werden.
Hingegen darf die Kldgerin dem Beklagten verbieten, den Firmennamen « VEB Jenaer
Glaswerk Schott & Gen.» zu verwenden. Diese Verwendung ist geeignet, Verwechs-
lungen mit dem Betrieb der Kldgerin herbeizufiihren; die Beiftigung der drei Buch-
staben « VEB» kann nicht geniigen, um eine solche Gefahr auszuschlieBen. Aber auch
die Benutzung der Firmenbestandteile « Jenaer Glaswerk» oder «Glaswerk Jena» oder
«Schott» in der Werbung und im Geschiftsverkehr kann eine Verwechslungsgefahr
begriinden.

MSchG Art. 6° und 24

Auch wer an einer auslindischen Marke berechtigt ist, darf die gleiche
schweizerische Marke nur beniitzen, wenn der Inhaber der schweize-
richen Marke oder mindestens einer von mehreren solchen es ihm ge-
stattet. Das gilt selbst dann, wenn er dem gleichen Konzern angehort
wie der oder die Inhaber der schweizerischen Marke (Erw. 1,2).

Das Markenrecht schiitzt nur gegen Handlungen, die die (mindestens
abstrakte) Gefahr schaffen, daf3 die nachgemachte, nachgeahmte oder
rechtswidrigerweise angebrachte Marke das Publikum tber die Her-
kunft der Ware tidusche. Diese Gefahr besteht nicht, wenn die Ware aus
einem Konzern stammt und dic Marke beim schweizerischen Publikum
nicht als Hinweis auf das Unternehmen des Markeninhabers, sondern
als Hinweis auf irgendein zum Konzern gehérendes Unternchmen

gilt (Erw. 3).

BGE 86 I1 27011, Urtcil der 1. Zivilabteilung vom 4. Oktober 1960 1. S.
Philips AG. gegen Radio-Import GmbH.

Die N.V.Philips’ Gloeilampenfabrieken mit Sitz in Eindhoven (Niederlande) ist
Inhaberin verschiedener beim internationalen Biro eingetragener Marken, die teils
aus dem Worte Philips, teils aus einem bestimmten Bildzeichen (Kreis mit drei Wellen-
linien und vier Sternen), teils aus einer Verbindung beider bestehen. Thre schweizerische
Tochtergesellschaft, die Philips A.G. in Zirich, lieff am 8. November 1939 das Wort
Philips als Marke Nr. 96798 und das erwédhnte Bildzeichen als Marke Nr. 96803 auf
eigenen Namen in das schweizerische Markenregister eintragen. Sie stellt unter anderem
Fernschapparate her, sctzt siec unter den beiden Marken in der Schweiz ab und liefert
solche Apparate auch in das Ausland. Sie verkauft in der Schweiz unter den gleichen
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Marken auch Fernsehapparate, die in Deutschland und den Niederlanden von den
dortigen Gesellschaften des Philips-Konzerns hergestellt werden.

Die Radio-Import G.m.b.H. in Ziirich, die diesem Konzern nicht angehort, ver-
schaffte sich Fernschapparate, die von der deutschen Tochtergesellschaft der N.V.
Philips’ Gloeilampenfabrieken hergestellt worden waren und die Marke Philips sowie
das Bildzeichen des Philips-Konzerns trugen. Sie fithrte diese Apparate in die Schweiz
ein und hielt sie hier zu billigeren als den von der Philips A.G. geforderten Preisen feil.

Im Juni 1959 klagte die Philips A.G. gegen die Radio-Import G.m.b.H. beim Han-
delsgericht des Kantons Ziirich mit den Begehren:

«1. Es sei der Beklagten unter Androhung von Strafe gemilB Art. 292 StGB im Falle
des Zuwiderhandelns zu untersagen, Philips-Radio- und Fernsehapparate, an denen
die Wortmarke Philips und / oder das Philips-Emblem (Kreis mit vier Sternen und drei
Wellenlinien) angebracht sind, in der Schweiz anzubieten und zu verkaufen, sofern
diese Apparate nicht mit Zustimmung der Inhaber der Philips-Wortmarke oder der
kombinierten Philips-Wort- und Bildmarke (Emblem) in der Schweiz in den Verkehr
gebracht wurden.

Das Handelsgericht des Kantons Ziirich und das Bundesgericht haben
die Klage abgewiesen, wobei das Bundesgericht in markenrechtlicher Hin-
sicht folgende Erwdgungen anstellte:

1. — Das Bundesgericht hat in dem in BGE 78 II 164ff. veroffentlichten Urteil in
Sachen Seifenfabrik Sunlight A.G. gegen Migros-Genossenschaftsbund die Auffassung
vertreten, die Eintragung einer Marke in das schweizerische Register verlethe nur
Schutz in der Schweiz und bewirke anderseits, daB3 der als Inhaber Eigetragene hier
allein berechtigt werde (Territorialprinzip). Daraus leitete es ab, dieser kénne jeman-
den wegen Gebrauchs der Marke im Inland selbst dann gemil3 Art. 24 lit. ¢ MSchG
auf dem Wege des Zivilprozesses belangen, wenn sie im Auslande von einer daselbst als
Markeninhaber anerkannten Person auf der Ware angebracht wurde. Es sah keinen
Grund, anders zu entscheiden, wenn der inléindische Markeninhaber mit dem auslidndi-
schen durch Zugehérigkeit zu ¢in und demselben Konzern wirtschaftlich verbunden ist.

Obwohl die gesetzgebenden Behérden anlidBlich der Abanderung des Markenschutz-
gesetzes im Jahre 1939 das Territorialprinzip nicht ausdriicklich anerkannten, weil sie
nicht durch Befragung weiterer Kreise die Revision verzogern wollten (Botschaft des
Bundesrates vom 20. September 1937, BBl 7937 III 109), ist an dieser Rechtsprechung
festzuhalten. Die Auffassung, die ihr zugrunde liegt, wurde vom Bundesgericht in Ab-
weichung von einem fritheren Entscheide (BGE 50 I 328ff.) auch fiir den Fall aner-
kannt, daB der Inhaber der schweizerischen Marke den Schutz von Art. 24 lit. ¢ MSchG
aufl dem Wege des Strafprozesses sucht (BGE 85 IV 53f). Auch die schweizerische
Lehre geht dahin, daB3 das Recht an der Marke territorial begrenzt sei (Matter, Kom-
mentar zum MSchG 50; Troller, Immaterialgiiterrecht I 133ff.; David, Kommentar
zum MSchG, 2. Aufl., 52). Die erwihnte Rechtsprechung wird denn auch von den
Parteien nicht angefochten.

2.— Von ihr geht auch das Handelsgericht aus. Dennoch hilt es die Klage fir unbe-
griindet, weil die deutsche Philips-Gesellschaft, deren Fernschapparate die Beklagte
verkaufte, diese Erzeugnisse auf Grund der Zugehérigkeit zum Konzern berechtigter-
weise mit den beim internationalen Biiro hinterlegten und folglich in der Schweiz ge-
schiitzten Marken der niederlandischen Muttergesellschaft versehen habe.
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Die N. V. Philips’ Glocilampenfabricken genie3t gemid3 Art. | und 4 der in London
revidierten Madrider Ubereinkunft betreffend die internationale Eintragung der Fabrik-
oder Handelsmarken fiir ihre beim internationalen Biro hinterlegten Marken in der
Schweiz den namlichen Schutz, wie wenn sie unmittelbar in das schweizerische Register
eingetragen worden wiren. Da die Voraussetzungen des Art. 6bis MSchG erfullt sind,
steht ihr dicser Schutz ungeachtet der Tatsache zu, daf3 die Klagerin zwei gleiche Mar-
ken fur gleichartige Erzeugnisse in das schweizerische Register hat eintragen lassen. jede
dieser Marken ist in der Schweiz sowohl zugunsten der Kldgerin als auch zugunsten der
N.V. Philips’ Gloeilampenfabricken geschiitzt. Ein und dasselbe Zeichen bildet nicht,
wie die Kldgerin annimmt, Gegenstand zweier selbstdndiger Marken, sondern es ist
als die «namliche Marke» zugunsten verschiedener, wenn auch wirtschaftlich eng mit-
einander verbundener Firmen hinterlegt (s. Art. 6bis MSchG). Jede der beiden Firmen
kann sich der Verwendung der Marke durch Dritte widersetzen, hat dagegen den Ge-
brauch durch den Mitinhaber zu dulden. Die Kligerin hat es daher hinzunehmen,
wenn die N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken ihre Erzeugnisse in der Schweiz unter
der gemeinsamen Marke in Verkehr bringt oder durch andere in Verkehr bringen
148t.

Die Beklagte hat nicht Erzeugnisse der N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken verkauft,
sondern solche eines Dritten, denn die deutsche Tochtergesellschaft dieser Firma ist
eine selbstindige Persoan. Auf deren Zugehérigkeit zum Konzern in Verbindung mit
der beim internationalen Buro crfolgten Hinterlegung der Marken durch die Mutter-
gesellschaft kommt nichts an. Diese Hinterlegung verschaffte in der Schweiz nur der
N.V. Philips’ Gloecilampenfabrieken Markenrechte, nicht auch ihren Tochtergesell-
schaften. Internationale Konzernmarken im Sinne uberstaatlicher Rechte, die ohne
weiteres allen Firmen des Konzerns in allen der Madrider Ubereinkunft beigetretenen
Staaten zustidnden, gibt es nicht. Das widerspriache dem in der Lehre und der Recht-
sprechung des Bundesgerichts (BGE 82 T 202, 83 II 319ff.) anerkannten Grundsatze,
dal3 auch die Hinterlegung beim internationalen Biiro in jedem Lande ein besonderes
Recht mit eigenem Schicksal verleiht (Territorialprinzip).

Es ist auch nicht festgestellt, daB3 die Muttergesellschaft die deutsche Tochtergesell-
schaft ermichtigt habe, die Marken in der Schweiz zu gebrauchen. Der Umstand allein,
daB sie, wie das Handelsgericht annimmt, auf Grund der bestehenden Konzernbe-
ziehungen berechtigt sei, die Konzernmarken des Mutterhauses zu verwenden, geniigt
nicht. Damit ist nur gesagt, der Gebrauch der Marken in Deutschland durch die
deutsche Tochtergesellschaft erfolge zu Recht, sei es, daf3 diese die Zeichen in Deutsch-
land auf eigenen Namen hinterlegte, sei es, daf3 die N. V. Philips’ Gloeilampenfabricken
daselbst den Schutz der beim internationalen Biro crfolgten Hinterlegung genie3t und
die deutsche Tochtergesellschaft zum Gebrauch ermichtigt hat. Das ist unerheblich.
Nur die Erlaubnis, die mit den Marken versehene Ware in der Schweiz in Verkehr zu
bringen, wiirde den Gebrauch durch die deutsche Tochtergesellschaft hier rechtmaBig
machen. Das ist die Folge des Territorialprinzips. Es verbietet, aus den Rechten, welche
die deutsche Tochtergesellschaft an den zugunsten der N. V., Philips’ Glocilampenfabrie-
ken im internationalen Register eingetragenen Marken in Deutschland haben mag,
irgendwelche Rechte fir das Gebiet der Schweiz abzuleiten.

3. — Die Beklagte macht geltend, die Philips-Marken gélten im schweizerischen
Publikum als Kennzeichen von Ware aus dem Philips-Konzern. Der Kiufer sehe in
ihnen nicht einen Hinweis nur auf den Betrieb der Kligerin. Die Beklagte kénne daher



nicht gemil Art. 24 lit. ¢ MSchG belangt werden, denn sie habe aus dem Philips-Kon-
zern stammende Apparate verkauft, die Kdufer also nicht irregefiihrt.

Die Kligerin wendet ein, diese Bestimmung setze nach ihrem Wortlaut keine
Taduschungsgefahr voraus. Aus Art. 1 Ziff. 2 MSchG ergebe sich, dal Marken nicht not-
wendigerweise die Herkunft der Ware feststellten, sondern ebensogut nur zur Unter-
scheidung von Waren dienen kénnten. Das kénne bei Konzernmarken zutreffen. Diese
brauchten nicht die fabrikationsmaBige Herkunft der Ware anzugeben, sondern es ge-
niige, wenn sie sich eigneten, die Waren von anderen abzuheben. Sobald eine giiltige
Marke bestehe, sei im einzelnen Fall nicht noch zu untersuchen, ob sie diesem oder
jenem Zwecke diene. Es sei auch unerheblich, was der Abnehmer sich vorstelle. Die
Marke habe in jedem Lande einen besonderen Goodwill, den der Markeninhaber durch
die Qualitit der Ware, die Geschiftsorganisation und die Reklame schaffe. Dieser
Goodwill sei das eigentliche Immaterialgut der Marke. Seine Beniitzung stehe allein
dem Markeninhaber zu. Die Marke verleihe diesem ein absolutes Herrschaftsrecht. Der
Inhaber kénne bestimmen, wo und durch wen die mit der Marke verschene Ware ver-
kauft werden diirfe. Andere diirften nicht dem Berechtigten mit der Marke Konkurrenz
machen und damit den von ihm geschaffenen Goodwill ausniitzen.

a) Auf dem Wege des Zivil- oder Strafprozesses kann gemaf3 Art. 24 MSchG belangt
werden:

«a) wer die Marke eines andern nachmacht oder so nachahmt, daB das Publikum
irregefiihrt wird;

b) wer die Marke eines andern fiir seine eigenen Erzeugnisse oder Waren ver-
wendet;

c) wer Erzeugnisse oder Waren, von denen er weil3, dal} sie mit einer nachge-
machten, oder rechtswidrig angebrachten Marke versehen sind, verkauft, feil-
hilt oder in Verkehr bringt;

d) wer bei den obbezeichneten Ubertretungen wissentlich mitgewirkt oder deren
Ausfithrung begiinstigt oder erleichtert hat;

e) wer sich weigert, die Herkunft von in seinem Besitze befindlichen Erzeug-
nissen oder Waren anzugeben, welche nachgemachte, nachgeahmte oder
rechtswidrigerweise angebrachte Marken tragen.»

Das Gesetz sagt also nicht ausdriicklich, das Markenrecht sei nur dann verletzt,
wenn das Publikum getiduscht werden kénne. Von der Irrefithrung ist in lit. a nur im
Hinblick auf den Fall der Nachahmung die Rede; die betreffenden Worte bezeichnen
den Grad, den diese aufweisen muB}. Die gegenteilige Auffassung von David, Kommen-
tar Art. 24 N. 4, wird durch Art. 19 des Gesetzesentwurfs vom 28. Januar 1890 wider-
legt, wo gleich wie in Art. 18 des Gesetzes vom 19. Dezember 1879 auseinandergehal-
ten wurde, es konne belangt werden: «a. wer die Marke eines andern nachmacht; b.
wer die Marke eines andern so nachahmt, daB3 das Publikum irregefiihrt wird» (BBI
1890 T 310). Nichts spricht dafiir, daB3 die Bundesversammlung durch die Zusammen-
zichung der beiden Satzteile in Art. 24 lit. a des Gesetzes nicht lediglich eine gedring-
tere Fassung habe erreichen wollen.

DaB der Wortlaut des Art. 24 MSchG nicht allgemein die Méglichkeit der Tduschung
des Publikums zum Merkmal der Markenrechtsverletzung erhebt, bedeutet jedoch
nicht, sie sei nicht Voraussetzung der daselbst umschriebenen Widerhandlungen. Maf3-
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gebend ist nicht der Buchstabe des Gesetzes, sondern der Sinn, der sich aus dem Zwecke
des Erlasses ergibt.

b) Fabrik- und Handelsmarken sind Zeichen, die «zur Unterscheidung oder zur
Feststellung der Herkunft gewerblicher und landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder
Waren dienen und auf diesen selbst oder deren Verpackung in beliebiger Weise ange-
bracht sind» (Art. 1 Ziff. 2 MSchG).

Unter der Herkunft versteht diese Bestimmung die Abstammung aus einem be-
stimmten Geschéft, nicht wie Art. 18 MSchG die Beziehung zu einem Orte, ciner Ge-
gend oder einem Lande. Fabrik- und Handelsmarken weisen darauf hin, daf3 das Er-
zeugnis in einem bestimmten Unternehmen hergestellt oder von ihm in Verkehr ge-
bracht worden sei (BGE 55 II 65). Das trifft nicht nur dann zu, wenn die Marke «zur
Feststellung der Herkunft» angebracht wird, sondern auch dann, wenn der Marken-
inhaber in ihr ein Mittel «zur Unterscheidung der Erzeugnisse» sieht. Das ist klar,
wenn darunter die Unterscheidung von Erzeugnissen verstanden wird, die aus andern
als dem an der Marke berechtigten Unternehmen stammen. Es gilt aber auch dann,
wenn die Unterscheidung von Waren anderer Beschaflenheit aus dem Unternehmen
des Markeninhabers selbst gemeint ist, denn auch in diesem Falle ist die Marke zugleich
Kennzeichen fiir die Abstammung aus dem Geschifte des Berechtigten, da sie von
Dritten fiir Waren gleicher Beschaffenheit nicht beniitzt werden darf. Folge der Auf-
gabe der Marke als Hinweis auf ein bestimmtes Geschaft ist, dal Art. 11 Abs. 1 MSchG
bestimmt, sie kénne nur mit dem Geschiaft tibertragen werden, dessen Erzeugnissen sie
zur Unterscheidung dient. Damit soll verhiitet werden, daf3 das Publikum unter einer
Marke Erzeugnisse erhalte, die aus anderen Geschiften stammen, als es sich auf Grund
der bisherigen Erfahrung vorstellt (BGE 50 II 84, 75 I 344).

Es gibt freilich Kollektivmarken. Sie werden von Vereinigungen mit Personlichkeit,
die selber kein Geschift zu betreiben brauchen, zur Kennzeichnung der von ihren Mit-
gliedern erzeugten oder in den Handel gebrachten Waren hinterlegt. Sie wurden schon
von Art. 7 Ziff. 3 MSchG in der Fassung von 1890 anerkannt (vgl. Botschaft vom 9.
November 1886, BB 1886 I11 560; Botschaft vom 28. Januar 1890, BBI 1890 I 295; BGE
52 1 199f.), und im Jahre 1928 brachte man ihre Zuléssigkeit durch die Revision dieser
Bestimmung und den Erlaf3 des Art. 7bis deutlicher zum Ausdruck (vgl. Botschaft vom
15. Februar 1928, BBI 1928 1 189). Die Auffassung, die Marke weise auf die Herkunft
des Erzeugnisses aus einem bestimmten Geschifte hin, trifft also nicht liickenlos zu.
Dennoch ist sie in allen Fallen Hinweis auf die Herkunft des Erzeugnisses. Art. 1 Ziff. 2
MSchG als grundlegende Bestimmung tiber die Aufgabe der Marke gilt auch fiir Kol-
lektivzeichen. Diese weisen auf die Herkunft der Erzeugnisse aus dem Kreise der Ge-
schifte hin, die den Mitgliedern der Vereinigung gehoren; sie sagen dem Kaiufer, die
Ware sei von einem dieser Geschiifte erzeugt oder in den Handel gebracht worden. Die-
ser Aufgabe entspricht es, daf3 in der Regel auch die Kollektivmarke nicht tibertragbar
ist (Art. 7bis Abs. 3 MSchG). Dafl der Bundesrat Ausnahmen bewilligen kann, dndert
an der Rolle nichts, die das Gesetz solchen Zeichen zuschreibt. Ausnahmen kénnen
z.B. am Platze sein, wenn die Vereinigung die Persénlichkeit wechselt, der Kreis der
Mitglieder dagegen im wesentlichen gleich bleibt. Wenn die Vereinigung «die Kollek-
tivmarke in einer ihrer Zweckbestimmung zuwiderlaufenden oder zur Irrefithrung des
Publikums geeigneten Weise benutzt», kann jeder Interessierte auf Léschung der Marke
klagen (Art. 7bis Abs. 5 MSchG). Diese Norm 148t deutlich erkennen, daf3 auch Kollek-
tivmarken nur verwendet werden diirfen, um dem Publikum sinnbildlich und wahr-
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heitsgemal die Herkunft der Erzeugnisse bekanntzugeben und allenfalls Erzeugnisse
gleicher Herkunft voneinander zu unterscheiden.

Aus dem allen Marken gemeinsamen Zweck ergibt sich der Sinn der Normen iiber
ihren Schutz. Das Gesetz will verhindern, da jemand durch unbefugte Verwendung
der (echten, nachgemachten oder nachgeahmten) Zeichen eines andern vortausche, dic
durch sie gekennzeichneten Erzeugnisse stammten aus dem Geschafte des andern bzw.
aus dem Geschifte eines Mitgliedes der an der Kollektivmarke berechtigten Vereinigung.
Es liegt ihm fern, die Rechte an der Marke zu einem selbstidndigen und zu beliebigen
Zwecken verwendbaren Gute auszugestalten, um den Fabrikanten und Hindlern oder
ihren Vereinigungen die Abwehr irgendwelcher Eingriffe in ihre Geschiftsinteressen zu
ermoglichen.

Das Bundesgericht hat daher stets die Auffassung vertreten, Art. 24 MSchG biete nur
Schutz gegen Handlungen, durch die das Publikum iiber die Herkunft der Erzeugnisse
irregefiihrt werden kénnte (BGE 33 T 209, 51 I 340, 52 1 203, 78 II 172, 84 IV 124,
85 IV 55).

¢) Am 22. Juni 1939 wurde Art. 6bis in das Markenrechtsgesetz cingefiigt. Darnach
diirfen wirtschaftlich eng miteinander verbundene Produzenten, Industrielle oder Han-
deltreibende auch fiir Erzeugnisse oder Waren, die ihrer Natur nach nicht voneinander
abweichen, die namliche Marke hinterlegen, wenn weder das Publikum gctduscht noch
sonstwie das 6ffentliche Interesse verletzt werden kann. )

Diese Norm schwicht wie Art. 76is MSchG die hinweisende Kraft der Marke ab.
Wenn wirtschaftlich eng miteinander verbundene Fabrikanten oder Héndler fiir gleiche
oder dhnliche Erzeugnisse die gleiche Marke verwenden (Konzernmarke), dient diese
nicht als Hinweis auf die Abstammung aus einem bestimmten Geschift, sondern deutet
sie nur an, daf3 das Erzeugnis aus irgendeinem der mehreren zum Konzern gehérenden
Unternehmen stamme. Sie bleibt nichtsdestoweniger ein Zeichen zur Feststellung der
Herkunft der Erzeugnisse. Art. 6bis dndert also insofern am hergebrachten Begriff der
Fabrik- oder Handelsmarke nichts und gibt daher nicht AnlaB3, den oder die Inhaber
der Marke auch gegeniiber jenen Handlungen, die ihrer Natur nach das Publikum
nicht dber die Herkunft von Erzeugnissen irrezufiihren vermégen, nach Art. 24ff.
MSchG zu schitzen.

d) Ebenfalls am 22. Juni 1939 wurde Art. 11 MSchG abgeiandert. Der Grundsatz, dal3
eine Marke nur mit dem Geschift uibertragen werden konne, dessen Erzeugnissen sie
zur Unterscheidung dient, wurde dahin abgeschwicht, daf3 in Fillen, in denen das Ge-
schiift sich iiber mehrere Linder erstreckt, die Ubertragung des auf die Schweiz beziig-
lichen Teils desselben geniige (Abs. 1). Ferner durchbricht ihn das Gesetz dadurch, daf3
es nunmehr die Ubertragung der Marke fiir einen Teil der Waren, fiir die diese einge-
tragen ist, zusammen mit dem betreffenden Geschaftsteil gestattet, wenn die zum ab-
getretenen Teil gehérenden Waren ginzlich von denen abweichen, fur die die Marke
zugunsten des Abtretenden eingetragen bleibt (Abs. 2). In beiden Fallen darf der Ge-
brauch der Marke nach dem beschrinkten Geschiftsibergang nicht eine Tauschung
des Publikums erméglichen.

Auch durch die Revision in diesen Punkten tastete der Gesetzgeber den hergebrach-
ten Begriff der Fabrik- oder Handelsmarke als eines zur Feststellung der Herkunft der
Erzeugnisse dienenden Zeichens nicht an. Thre Aufgabe, die gedankliche Verbindung
mit einem bestimmten Geschift herzustellen, wurde beibehalten. Der revidierte Art. 11
macht lediglich insofern Zugestindnisse, als in den erwahnten Fillen von Ubertragung
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eines Geschiftsteils in Verbindung mit der Ubertragung der Marke nur dieser Teil
allein noch als das Unternehmen gilt, auf das die Marke nach der VerduBerung hin-
weist. Dadurch wurde die Marke nicht zu einem selbstéindigen, vom Unternehmen los-
gelésten Recht erhoben, das allen moglichen Zwecken und Interessen dienstbar ge-
macht werden konnte. Verletzt wird es auch unter dem Gesichtswinkel des revidierten
Art. 11 nur durch Handlungen, die das Publikum iiber die Herkunft der Erzeugnisse
tduschen konnten.

e) Soweit Art. 24 MSchG den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken betrifft, lautet
er heute noch gleich wie zur Zeit seines Erlasses. Die Tatbestande, die er unter lit. a—¢
umschreibt, bestitigen, dal das Gesetz wie von Anfang an noch heute nur davor
schiitzen will, da3 das Publikum mit Hilfe von Marken tber die Herkunft der Erzeug-
nisse irregefithrt werde. Die Bestimmungen der lit. a—e betreffen ausschlieBlich Hand-
lungen, die sich zu solcher Tauschung eignen.

Wer die «Marke eines andern nachmacht» (lit. a), kann nur belangt werden, wenn
er das nachgemachte Zeichen zum Gebrauch als Marke bestimmt, d.h. es auf dem Er-
zeugnis oder der Verpackung zwecks Hinwcises auf die Herkunft anbringt. In diesen
Fillen geht er normalcrweise auf Tduschung des Publikums iiber die Herkunft der Er-
zeugnisse aus und schafft er die Gefahr, daB es tatsidchlich irregefiihrt werde. Nur an
diesen Normalfall dachte der Gesetzgeber, als er den erwédhnten Tatbestand umschrieb,
ohne zu sagen, dal} er die Moglichkeit von Verwechslungen voraussetze (BGE 51 1 340).
Der Einwand, es sollten markenrechtlich auch Falle erfal3t werden kénnen, in denen
das frcmde Zeichen unter Hinweis auf die ihm nicht entsprechende Herkunft des Er-
zeugnisses, z. B. durch die Zusitze Typ, Genre, Fagon, zur Einfihrung einer Ersatzware
mifbraucht wird (vgl. David, Art. 24 N. 25-27), schlagt nicht durch. Solches Gebaren
1aBt sich nach den Bestimmungen iiber unlauteren Wettbewerb verfolgen.

Fiir die Félle, in denen die Marke nur nachgeahmt wird (lit. a), ergibt sich schon aus
dem Wortlaut des Gesetzes, dall der Schuldige blo3 belangt werden kann, wenn «das
Publikum irrcgefiihrt wird ». Obwohl diese Worte nur die Anforderungen an den Grad
der Nachahmung umschreiben, lassen sie schlieBen, dal3 es dem Gesetzgeber lediglich
um die Ausschaltung der Tduschungsgefahr zu tun war.

Wer «die Marke eines andern fiir seinc eigenen Erzeugnisse oder Waren verwendet»
(lit. b), geht normalerweise auf Téduschung des Publikums tiber deren Herkunft aus,
denn er bringt das (echte) Zcichen eines andern unbefugterweise auf Erzcugnissen an,
fiir die es nicht bestimmt ist, weil sie nicht aus dem Geschift des Markeninhabers stam-
men. Dal} nur diese Fille erfallt werden sollten, ergibt sich aus Art. 19 lit. ¢ des Ent-
wurfes vom 28. Januar 1890. Hier wurde gesagt, cs konne belangt werden, « wer Marken
eines andern oder Verpackungen, die mit solchen Marken versehen sind, fir seine eige-
nen Erzcugnisse oder Waren verwendet, um beim Publikum den Glauben zu erwecken,
daB diese Erzeugnisse von dem Hause herrithren, dessen Marken sie rechtswidriger-
weise tragen». Schon BGE 33 I 209 geht davon aus, dicse Bestimmung des Entwurfes
sel nur wegen iberfliissiger Weitlaufigkeit durch die kiirzere Fassung des Art. 24 lit. b
MSchG ersetzt worden.

Die weiteren Fille des Art. 24 betreffen Tatbestinde, die den in lit. 2 und b um-
schriebenen zeitlich nachfolgen (lit. ¢, d und e) oder von Hilfspersonen verwirklicht
werden (lit. d) und die wie in lit. 2 und b umschriebenen Sachverhalte ein Nachmachen,
Nachahmen oder rechtswidriges Anbringen der Marke, also eine dadurch bedingte
Gefahr der Tduschung des Publikums voraussetzen. Dal3 dieses Merkmal insbesondere
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zum Tatbestand der lit. ¢ gehért, wurde in BGE 52 1 203, 78 II 172 und 85 IV 53 ent-
schieden.

Tréfe zu, daB3 das Markengesetz die Herrschaft des Berechtigten iiber ein in der
Marke verkorpertes unumschrianktes Immaterialgut gewidhrleisten und den diesem zu-
kommenden Vermégenswert (Goodwill) in jeder Hinsicht schiitzen wolle (vgl. Troller,
Die territoriale Unabhingigkeit der Markenrechte im Warenverkehr, GRUR, Ausland
1960 244 11.), so miilte es in Art. 24 weitere dieses Gut verletzende Handlungen aufzih-
len. Es miifite z.B. bestimmen, daf3 auf dem Wege des Zivil- oder Strafprozesses auch
belangt werden kénne, wer unbefugterweise {echte) Marken von Erzeugnissen entfernt,
auf denen sie angebracht sind, oder wer mit {echten) Marken versehene Erzeugnisse an
anderen Orten oder zu anderen Bedingungen absetzt, als der Berechtigte es gestattet,
oder wer den Ruf einer Marke oder eines mit ihr versehenen Erzeugnisses herabsetzt.
Solche oder dhnliche Tatbestinde umschreibt Art. 24 MSchG keine.

Es fallt denn auch auf, daB Art. 27 Ziff. 1 MSchG unter den Klageberechtigten an
erster Stelle den getduschten Kiufer und erst in zweiter Linien den Inhaber der Marke
nennt.

f) Daf} die Befugnisse aus der Marke absolute Rechte sind, als Immaterialgut gelten
und Vermégenswert (Goodwill) haben konnen, fithrt nicht zu einer anderen Auslegung
des Gesetzes. Als absolute Rechte werden sie bezeichnet, weil sie gegeniiber jedermann
wirken. Damit ist nicht gesagt, daf3 sie dem Berechtigten eine unbeschriankte Herrschaft
im Sinne der Auffassung der Klidgerin verleihen und daB3 die Marke Selbstzweck habe.
Auch aus der Eigenschaft als Immaterialgut folgt nicht, daB3 das Recht an der Marke
unbeschrénkt sei. Immaterielle Rechtsgiiter reichen inhaltlich nur so weit, als das Gesetz
es zuldfit. Vermogenswert sodann kann die Marke erlangen, weil sie in Verbindung mit
den Eigenschaften der gezeichneten Erzeugnisse, der Geschiftsorganisation und der
Reklame zur Werbung und Erhaltung der Kundschaft beitrdgt. Das bedeutet jedoch
nicht, der Berechtigte miisse im so erworbenen Besitzstande in jeder Hinsicht nach den
Bestimmungen des Markengesetzes geschiitzt werden. Zum Schutze vor unerlaubten
Eingriffen in die Geschiftskundschaft, auch wenn diese durch Werbung fiir Marken-
ware geschaffen wurde, dient in erster Linie das Gesetz iiber den unlauteren Wettbe-
werb. Das Markengesetz kann nur angerufen werden, wenn der Berechtigte in seiner
Kundschaft dadurch bedroht wird, daf3 andere ihre Erzeugnisse rechtswidrig mit seiner
echten oder mit einer ihr nachgemachten oder nachgeahmten Marke versehen und
dadurch die zum mindesten abstrakte Gefahr schaffen, daf3 das Publikum die Ware in
der irrigen Meinung kaufe, sie stamme vom Markeninhaber oder aus dem Kreise der zu
einer Vereinigung oder zu einem Konzern gehoérenden Firmen. Namentlich gibt dieses
Gesetz den Markeninhabern nicht ein Mittel in die Hand, um einen von ihnen nicht
gebilligten Handel mit ihren eigenen Erzeugnissen oder den Erzeugnissen ihrer Mit-
glider oder Konzernangehorigen zu unterbinden, d.h. ihren Vereinbarungen oder An-
ordnungen iiber értliche Beschrinkungen des Absatzes, Alleinverkaufsrechte, Einhaltung
von Preisen und dgl. Nachachtung zu verschaffen. Auf diesen Standpunkt hat sich das
Bundesgericht schon in seiner strafrechtlichen Rechtssprechung gestellt (BGE 84 IV
11911.). Auf dem gleichen Boden steht laut einem Urteil des Hoge Raad der Niederlande
vom 14. Dezember 1956 z. B. auch das hollandische Recht (GRUR, Ausland 7957 2601.).

g) Das Handelsgericht fithrt aus, dem Publikum sei bekannt, da3 die Wortmarke
Philips und die charakteristische Philips-Bildmarke Warenzeichen eines Weltkonzerns
sind, die nicht nur von der Kligerin, sondern auch von den andern Konzernfirmen ver-
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wendet werden; wer in der Schweiz einen Philips-Empfianger kaufe, pflege sich daher
nur vorzustellen, daB3 dieser aus einem dem Konzern angehérenden Betriebe, nicht aus
dem Betriebe der Kldgerin im besondern stamme.

Diese Feststellung betrifft tatsdchlich Verhiltnisse und bindet daher das Bundes-
gericht. Dal3 sie richtig ist, liegt tibrigens auf der Hand. Da die Kligerin als die eine der
in der Schweiz berechtigten Markeninhaberinnen nicht nur die von ihr selber herge-
stellten Erzeugnisse untern den Philips-Marken absetzt, sondern auch Apparate ver-
kauft, die gleich gekennzeichnet sind, obschon sie teils aus dem Unternehmen der Mut-
tergesellschalft, teils aus dem Unternehmen eines Dritten stammen, kénnen diese Marken
nicht mehr ausschliellich auf das Geschift der Klagerin hinweisen. Sie deuten nur noch
an, dal3 die Ware aus einem Kreise komme, der aus mehreren Gesellschaften besteht,
und zwar auch aus solchen, die in der Schweiz nicht markenberechtigt sind.

Daraus ergibt sich, daf3 die Beklagte durch Einfuhr und Verkauf von Apparaten,
welche die Philips-Marken tragen und aus dem gleichen in der Schweiz nicht marken-
berechtigten Drittbetriebe stammen, aus dem die Kldgerin sich bedienen 148t, nicht die
Gefahr der Téuschung des Publikums tiber die Herkunft der Ware schaflt. Der Kédufer
stellt sich beim Erwerb dieser Apparate nichts anderes vor, als wenn er bei der Kldgerin
oder bei einem von ihr erméchtigten Wiederverkidufer erwirbt, nimlich er erstehe eine
Ware, die in einem auch die Kldgerin beliefernden Unternehmen hergestellt worden
sei. Der Einwand der Kligerin, die Konzernmarke miisse nicht die fabrikationsmaBige
Herkunft der Ware angeben, sondern es geniige, wenn sie die mit ihr versehenen Waren
von den andern abhebe, hilft nicht. Als «andere Waren» kommen ja hier nicht jene in
Betracht, die aus in der Schweiz nicht merkenberechtigten Unternehmen des Philips-
Konzerns stammen, sondern nur Erzeugnisse aus dem Konzern fremden Betrieben, da
die Klagerin selber Ware aus einem zum Konzern gehérenden, aber in der Schweiz
nicht markenberechtigten Unternehmen unter den Philips-Marken absetzt.

II1. Wetthewerbsrecht
UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d

Voraussetzungen des Ausstattungsschutzes — Zur wettbewerblichen
Leistung gehoren nicht nur die fir die Ausstattung der Ware aufge-
wendeten Anstrengungen, sondern deren Gesamtheit — Gebrauchs-
zweck, Verwechslungsgefahr und Zumutbarkeit von Anderungen im
konkreten Fall.

Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom 8. November 1960
1.S. A/S Lego System und Kons. gegen Poul Willumsen A/S und Kons.

Die Firma A/S O. Kirk Kristiansen in Billund (Dinemark) stellt ein Bausteinspiel
Marke Lego her. Der Auslandsvertrieb dieses Erzeugnisses liegt in der Hand der Firma
A/S Lego System, Billund. Mit dem Vertrieb in der Schweiz befafit sich die Firma Lego
Spielwaren A.G. in Zirich. Das Lego-Bausteinspiel wird in der Schweiz seit Marz 1957
in Spielwarengeschaften, Warenhiusern und Papeterien verkauft.
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Das Spiel besteht aus Hohlbausteinen verschiedener Grofle, die aus einem Kunststoff
hergestellt sind. Die Steine sind auf der Unterseite offen, wahrend sie auf der Oberseite
eine je nach der Gréfle des Steines verschiedene Zahl von runden Klemmnocken auf-
weisen, Die Steine kénnen in der Weise zusammengefiigt werden, daB3 der eine mit der
hohlen Unterseite auf die Nocken der Oberseite eines andern aufgeklemmt wird. Die
Steine werden zur Hauptsache in den Farben Rot oder Weif3 hergestellt. Im weiteren
enthilt das Spiel Zubehérteile, wie Schrigsteine, Grundplatten, Fenster, Tiren und
dgl. Das Spiel wird hauptsichlich in zylinderférmigen Biichsen verschiedener Gréfle
verkauft. Es ist weder patentrechtlich noch musterrechtlich geschiitzt.

Die ebenfalls in Danemark ansidBige Firma Poul Willumsen A/S stellt ein dhnliches
Bauspiel her, das unter der Marke Diplom durch die Representa A.G. in Ziirich seit
dem Herbst 1957 an die Migros-Genossenschaft als alleinige Abnehmerin in der Schweiz
geliefert wird und daher nur bei dieser erhaltlich ist.

Das Diplom-Bausteinspiel beruht auf dem gleichen Prinzip wie das Lego-Spiel. Seine
ebenfalls aus Kunststofl bestehenden und zur Hauptsache in den Farben Weil3 und Rot
gehaltenen Steine stimmen in den MaBlen mit den Lego-Steinen genau iiberein und
sind mit dhnlichen Klemmnocken in gleicher Zahl und Anordnung versehen. Die Ver-
packung des Diplom-Spiels besteht gleichfalls in zylinderférmigen Biichsen.

Die Firma A/S Lego System erblickte im Vertrieb des Diplom-Bau-
spiels unlauteren Wettbewerb. Thre Klage wurde vom Handelsgericht
des Kantons Zirich abgewiesen, vom Bundesgericht dagegen gutge-
heiBBen, wobei u.a. folgende Erwidgungen angestellt wurden:

2.— GemalB Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG begeht unlauteren Wettbewcrb, wer MafBnah-
men trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren eines an-
dern herbeizufiihren.

a) In BGE 83 IT 154ff. hat das Bundesgericht die Frage gepriift, unter welchen
Voraussetzungen die Nachahmung der Ausstattung einer gemeinfreien, d.h. weder
patent- noch musterrechtlich geschiitzten Ware den Tatbestand des unlauteren Wett-
bewerbes im Sinne der oben genannten Bestimmung erfiillt. Dabei wurden diese Voraus-
setzungen unter teilweiser Anderung der fritheren Rechtssprechung folgendermafBen
umschrieben:

— Es muB sich um eine Ausstattung handeln, dic nicht durch die Herstellungsweise
oder den Gebrauchszweck des in Frage stehenden Erzeugnisses bedingt ist und deren
Abénderung dem spiter auftretenden Konkurrenten ohne Anderung der technischen
Konstruktion und ohne Beeintrachtigung des Gebrauchszwecks moglich und auch zu-
mutbar gewesen wire (BGE 83 II 158 Erw. 3 a);

— es muf3 im weiteren eine Verwechselbarkeit der Erzeugnisse vorliegen, die nicht
durch den Gebrauchszweck oder die Herstellungsweise bedingt ist und daher vermeid-
bar gewesen wire (BGE 83 11 162 Erw. 4 b).

Dagegen wurde im genannten Entscheid in Abweichung von der bisherigen Recht-
sprechung das Erfordernis der Verkehrsgeltung bzw. der Originalitit der nachgeahmten
Ausstattung fallen gelassen. Hiefiir war die Erwigung wegleitend, dafl das UWG im
Gegensatz zu der frither mafBgebenden Vorschrift von Art. 48 OR nicht an die Be-
stimmungen iiber den Persénlichkeitsschutz ankniipfe, sondern an die Art. 2 ZGB aus-
gesprochene Verpflichtung, in der Ausiibung von Rechten und der Erfiillung von
Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln.
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b) Die in diesem Entscheid aufgestellten Grundsitze bediirfen der Verdeutlichung,
um allfédlligen MiBverstindnissen vorzubeugen. Der Entscheid erwihnt bei der Behand-
lung der Frage der Verwechselbarkeit das Erfordernis der Zumutbarkeit von Ab-
inderungen der Ausstattung nicht. Er macht die Rechtserheblichkeit der Verwechsel-
barkeit und die sich hieraus ergebenden Rechte und Pflichten des Wettbewerbers aus-
schlieBlich davon abhingig, ob die Verwechslungsgefahr durch Herstellungsweise oder
Gebrauchszweck bedingt ist und daher vermeidbar gewesen wire. Hieraus konnte fir
den spiter auftretenden Konkurrenten die Pflicht abgeleitet werden, jede Verwechs-
lungsgefahr, die nicht in der geschilderten Weise bedingt ist, zu vermeiden und die
hiefiir erforderlichen Maf3inahmen (positive Handlungen oder Unterlassungen) vorzu-
kehren. Das hitte zur Folge, daf3 die Zumutbarkeit solcher Vorkehren und eine ent-
sprechende Rechtspflicht stets zu bejahen wiren, wenn die Verwechslungsgefahr nicht
eine unvermeidbare Auswirkung des Gebrauchszweckes oder der Herstellungsweise ist.

Eine solche Auslegung des Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG wiirde jedoch zu einer itbermaf3i-
gen, vom Gesetz nicht gewollten Beschriankung des freien Wettbewerbes fithren. Die
Zumutbarkeit von Abdnderungen und die ihr entsprechende Pflicht des Konkurrenten
zur Vermeidung der Verwechslungsgefahr mit einer bereits vorhandenen Ausstattung
diirfen nicht allein aus dem Gesichtswinkel des Gebrauchszweckes und der Herstellungs-
weise beurteilt werden. Auch bei diesen Fragen ist vielmehr der Gesichtspunkt von Treu
und Glauben mit zu beriicksichtigen. Vom Ubernehmer einer weder durch den Ge-
brauchszweck noch durch die Herstellungsweise bedingten Ausstattung kann lediglich
verlangt werden, daB er die Verwechslungsgefahr so weit beseitige, als Treu und Glau-
ben dies gebieten. Die Nichtbeseitigung einer so gearteten Verwechslungsgefahr ist nur
unlauter, wenn und soweit dieses — aktive oder passive — Verhalten gegen die aus dem
Grundsatz von Treu und Glauben flieBenden Gebote und Verbote verstéBt. Auch fir
die rechtliche Bewertung von Wettbewerbshandlungen in dem hier in Frage stehenden
Rahmen muB} das in Art. 1 Abs. ] UWG zum obersten Grundsatz erhobene Gebot zum
Handeln nach Treu und Glauben den Ausschlag geben.

c) Aus den vorstehenden Uberlegungen ist zu folgern, daB die durch die Ubernahme
einer Ausstattung geschaffene Verwechslungsgefahr den Tatbestand von Art. 1 Abs. 2
lit. d UWG erfillt, wenn die folgenden Voraussetzungen gegeben sind:

1. Die Ausstattung, auf welche die Verwechslungsgefahr zuriickgeht, darf nicht
durch den Gebrauchszweck oder die Herstellungsweise bedingt sein.

2. Der Ubernehmer muB diese Verwechslungsgefahr durch ein gegen Treu und
Glauben verstoBendes Verhalten herbeigefiihrt haben, sei es durch positive Hand-
lungen, indem er MaBnahmen getroffen hat, welche die Verwechslungsgefahr her-
vorgerufen haben, sei es durch passives Verhalten, indem er zumutbare Vorkehren
unterlassen hat, durch welche die Verwechslungsgefahr hitte behoben oder wenigstens
erheblich gemindert werden koénnen.

3. Die Vorinstanz will die Gewidhrung des Wettbewerbsschutzes davon abhingig
machen, dall der Ansprecher mit der Gestaltung der von ihm verwendeten Ausstattung
«eine schiitzenswerte eigene wettbewerbliche Leistung» erbracht hat, fiir welche «be-
sondere Anstrengungen und Aufwendungen erforderlich» waren.

Nun ist zwar richtig, daBl das Wettbewerbsrecht den Leistungswettbewerb, d.h. das
Fuhren des Konkurrenzkampfes durch eigene positive Leistung, schiitzen will (von
Biiren, UWG 8. 11{. N. 22). Der Wettbewerbsschutz setzt somit voraus, dal3 wer ithn
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beansprucht, eine eigene wettbewerbliche Leistung erbracht haben muf. Fehlt es an
ciner solchen, so kann er nicht Rechtsschutz gegen unlauteren Wettbewerb fordern.
Diese wettbewerbliche Leistung erfaBt aber die Gesamtheit der fiir den Wettbewerb
aufgewendeten Anstrengungen: Die angebotene Ware einschliellich deren Ausstattung,
daneben aber auch die Kapitalkraft des Wettbewerbers, seinen Ruf und sein Ansehen,
die Art seiner Werbung u.a.m. (von Biiren, a.a.O.). Die Vorinstanz beruft sich fiir ihre
Auffassung, wonach es ausschlieBlich auf die fiir die Ausstattung aufgewendeten An-
strengungen ankommen soll, auf das nicht veréffentlichte Urteil der 1. Zivilabteilung
des Bundesgerichts vom 16. September 1958 i.S. SpieBhofer & Braun c. Decosa. Sie
mifiversteht indessen die Tragweite jenes Entscheides. Dort wurde entscheidend auf die
wettbewerbliche Leistung in bezug auf die Ausstattung abgestellt, weil in jenem Prozel3
ausschliellich eine Wettbewerbsleistung dieser Art in Frage stand. Dagegen hatte es
keineswegs die Meinung, daf} alle anderweitigen Leistungen unbeachtlich seien.

Im vorliegenden Falle haben die Kldgerinnen eine rechtserhebliche wettbewerbliche
Leistung erbracht, indem sie das Bauspiel in der von ihnen gewéhlten Ausstattung auf
dem schweizerischen Markt einfiihrten und sich unter betrichtlichen finanziellen und
anderweitigen Anstrengungen und Risiken fiir seinen Absatz einsetzten. Das geniigt,
um ihnen Anspruch auf Wettbewerbschutz zu verschaffen. Es kommt deshalb nicht
darauf an, ob auch die Gestaltung der Ausstattung selbst eine eigene wettbewerbliche
Leistung der Kligerinnen in sich schlieBt, oder ob diese sich dabei gemiB3 der Behaup-
tung der Beklagten an verschiedene frithere Vorbilder anlehnten. Die Abkldrung dieser
Frage eriibrigt sich deshalb.

4.~ GemiB den eingangs dargelegten Grundsitzen ist in erster Linie zu priifen, ob und
inwieweit die Ausstattung des Bauspiels der Kliagerinnen durch die Herstellungsweise
und den Gebrauchszweck bedingt ist und daher nicht Anspruch auf Wettbewerbsschutz
erheben kann. ..

...b) Zu Unrecht nimmt dagegen das Handelsgericht an, auch die von den Klige-
rinnen fiir die Bauelemente verwendeten Farben und vor allem die Farbkombination
Rot und WeiB seien durch den Gebrauchszweck bedingt. Es kann keine Rede davon
sein, daf3 der Gebrauchszweck des Bauspiels gerade die von den Kligerinnen getroffene
Wahl der Farben und ihre Kombination erheische und eine andere Farbténung ohne
Beeintrichtigung des genannten Zweckes nicht moglich sei, denn selbstverstiandlich
lassen sich auch mit andern als rot oder weil3 gefiarbten Steinen Hiuser und andere
Bauten ausfithren. Wenn die Vorinstanz ihre Auffassung damit begriindet, da3 Kinder
leuchtende Farben, insbesondere das sog. Signalrot und blendendes Weil3 bevorzugen
und daher die Kligerinnen diese Farben und ihre Kombination nicht fiir sich mono-
polisieren koénnten, so vermengt sie die Frage nach dem Gebrauchszweck mit derjenigen
nach der Zumutbarkeit einer andern Farbenwahl. Auf diese Frage ist jedoch spater
einzutreten. An dieser Stelle geniigt die Feststellung, daBl der Gebrauchszweck auch die
Verwendung anderer Farben und Farbkombinationen erlaubt hitte.

c) Aus Uberlegungen gleicher Art muB sodann, im Gegensatz zu der Vorinstanz,
auch verneint werden, dafl die von den Kligerinnen verwendeten zylinderférmigen
Biichsen durch den Gebrauchszweck bedingt seien. Es liegt auf der Hand, da3 Baustein-
spiele ohne Beeintrichtigung des Gebrauchszweckes auch in andere als zylinderférmige
Behilter verpackt werden kénnen, sei es in Schachteln der frither gebriduchlichen recht-
eckigen Form oder in runde Biichsen. Ob die Beklagten bei der Wahl der letzteren
praktischen Verpackungs- und Aufbewahrungsart gehalten gewesen wiren, von der
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Verwendung von Biichsen genau gleichen AusmaBes wie diejenigen der Klidgerinnen
abzusehen, ist wiederum eine Frage der Zumutbarkeit von Abanderungen, auf die
spiter einzutreten ist.

d) Zu der Frage, ob die Dimensionen der Bausteine durch den Gebrauchszweck be-
dingt seien, hat sich die Vorinstanz nicht geduBert. Thre in diesemm Zusammenhang
angestellte Erwigung, dal3 die Kligerinnen ihrerseits die GroBenmalle eines seinerzeit
in England verkauften, seit Jahren vom Markt verschwundenen Bausteinspiels tiber-
nommen und somit keine eigene wettbewerbliche Leistung erbracht héitten, ist fur die
Entscheidung der hier zur Diskussion stehenden Frage ohne Belang.

Die Beklagten machen geltend, zur Erreichung des Gebrauchszweckes (Hausbau fiir
Kinder) seien die ungefihre GréBe und die Proportionen der Bausteine gegeben, die
Abmessungen der Bausteine der Klidgerinnen entspriachen den auf KindergrofBle redu-
zierten Verhiltnissen normaler Bausteine. Hieran ist soviel richtig, daf} selbstverstiand-
lich die Steine eines Bauspiels eine bestimmte handliche GroBe ohne Beeintrachtigung
des Gebrauchszweckes nicht tiberschreiten kénnen. Dagegen haben die Beklagten in
keiner Weise dargetan, daB3 jede Anderung der GréBe der Bausteine und ihrer Aus-
mafBe ausgeschlossen wire und daf} sie darum gendtigt gewesen seien, fiir ihre Bausteine
auf den Millimeter genau gleiche Mafle zu wihlen wie die Kligerinnen. Das haben sie
aber getan mit der Folge, daB} die Bausteine der beiden im Streite liegenden Spiele ohne
weiteres gegeneinander ausgewechselt und miteinander kombiniert werden kénnen. Es
hitte jedoch die Méglichkeit bestanden, durch eine geringfiigige Abweichung in den
Dimensionen eine Austauschbarkeit der Steine zu vermeiden, ohne daf3 dadurch der
Gebrauchszweck des Spiels irgendwie in Mitleidenschaft gezogen worden wire. Es be-
steht daher keine Gefahr der Monopolisierung bestimmter, fiir das Spielzeug unerldf3-
licher wichtiger GréBenmaBe. Fiir die Dimensionierung der Bausteine steht eine grofie
Zahl von Wahlmoglichkeiten zur Verfiigung. ..

5. — In der Frage der Verwechselbarkeit geht die Vorinstanz zutreffend davon aus,
daB3 der Gesamteindruck ausschlaggebend ist, den die Aufmachung des Spielzeuges und
seiner Verpackung in Biichsen bei den in Betracht kommenden Abnehmern, also bei
Eltern und Kindern, hinterldBt (BGE 84 IT 583, 456; 83 II 157 Erw. 2, 82 11 351). Fir
die Ermittlung dieses Gesamteindruckes darf nicht eine griindliche vergleichende Be-
trachtung der beiden Spielzeuge vorgenommen werden. Denn nach der Lebenserfah-
rung begniigen sich die Interessenten fiir Spielwaren im allgemeinen mit einer ober-
flichlichen Betrachtung. Dazu kommt, daf3 die Kiufer die Waren der beiden Parteien,
da sie nicht in den gleichen Geschéften erhiltlich sind, nicht nebeneinander sehen und
vergleichen kénnen, sondern auf das oft unzuverldssige Erinnerungsbild abstellen miis-
sen. Eine Verwechselbarkeit in diesem Sinne ist aber im vorliegenden Falle ohne Zweifel
zu bejahen. Die gegenteilige Ansicht der Vorinstanz beruht auf der von ihr vorgenom-
menen, einlidBlichen, bis in alle Einzelheiten gehenden Vergleichung der beiden Spiele,
ihrer Bestandteile und der Verpackung.

a) Die Bausteine, die in den Farben Rot und Weill und in den Ausmaflen genau
itbereinstimmen, lassen sich auf den ersten Blick iiberhaupt nicht voneinander unter-
scheiden. Erst die genaue Betrachtung und Vergleichung ergibt, dafl die Klemmnocken
eine etwas verschiedene Gestalt aufweisen und daf3 die Steine der Kldgerinnen in
winzigen Buchstaben die Aufschrift « Lego» tragen, withrend auf den Steinen der Be-
klagten keine Markenbezeichnung angebracht ist. Darin kann entgegen der Meinung
der Vorinstanz nicht eine augenfillige Verschiedenheit erblickt werden.
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b) Aus den Steinen jedes der beiden Spiele lassen sich Héuser erstellen, welche die
genau gleichartige architektonische Gestaltung und dieselben AusmaBe aufweisen, so
daB erst bei genauem Zusehen festgestellt werden kann, welches Spiel fiir die Erstellung
der betreffenden Baute verwendet worden ist. . .

¢) Entgegen der Annahme der Vorinstanz schlieBt die Verschiedenheit der von den
Parteien verkauften Zubehérteile (Dachsteine, Tiiren, Fenster usw.) eine Verwechslung
der beiden Spicle nicht aus. Es handelt sich hiebei um nebensichliche Bestandteile,
denen das Publikum keine oder nur geringe Beachtung schenkt und die daher nicht ge-
eignet sind, die Interessenten auf das Bestchen zweier Spiele verschiedener Herkunft
hinzuweisen.

d) Die von den Beklagten verwendeten zylinderférmigen Biichsen stimmen mit den-
jenigen der Kligerinnen in den AusmaBen (Durchmesser und Héhe) zum Teil véllig,
zum Teil mit geringfiigigen Abweichungen iitberein. Zudem weist die graphische Ge-
staltung der Biichsen der Beklagten mit jener der Kligerinnen insofern starke Ahnlich-
keit auf, als beide Packungen in den charakteristischen Farben rot, blau und gelb
gleicher Ténung gehalten sind. Die auf den Biichsen angebrachten Bilder sind zwar von-
einander verschieden, indem die Biichsen der Kligerinnen mehrere scharf voneinander
abgegrenzte Darstellungen (spielende Kinder, verschicdene Baumodelle) aufweisen,
wiahrend die Verpackungen der Beklagten ein nahezu um die ganze Biichse herum-
reichendes Bild spielender Kinder auf einem Hintergrund von wirr durcheinander-
liegenden Bausteinen zeigen. Allein diese Verschiedenheiten vermégen nicht zu ver-
hindern, daf3 der Gesamteindruck gleichwohl dhnlich ist. . .

e) Die Vorinstanz ist der Ansicht, durch die auf den Verpackungen angebrachten
Markenzeichen, «Lego» einerseits, «Diplom» anderseits, werde eine beziiglich der
ubrigen Ausstattung allenfalls zu befiirchtende Verwechslungsgefahr behoben. Das
Handelsgericht meint, das Publikum sei auf den Gebrauch der beiden Marken ange-
wiesen, weil fiir die neuen Kunststoff-Bausteine eine einfache Gattungsbezeichnung
nicht zur Verfiigung gestanden habe. Diese auf Grund der Lebenserfahrung getroffene
und deshalb vom Bundesgericht iiberpriifbare Annahme vermag nicht zu uberzeu-
gen. Gewil3 hitte sich die von der Vorinstanz angefiihrte Bezeichnung «Bauspiel mit
Hohlbausteinen aus Plastik mit Klemmnocken» im Alltagsleben nicht durchsetzen kén-
nen. Es lassen sich aber ohne Schwierigkeit auch einfache, verwendbare Gattungsbe-
zeichnungen finden, wie z.B. Plastik-Bauspiel, Plastik-Bausteine.

Im weiteren spricht die Vorinstanz den Markenbezeichnungen deshalb eine starke
Kennzeichnungswirkung zu, weil derartige Plastik-Bauspiele normalerweise unter der
Markenbezeichnung angepriesen und verkauft wiirden; es diirften daher heutzutage in
den schweizerischen Stidten die meisten Eltern und Kinder die Lego-Bausteine kennen.
Soweit diese Erwigung eine Tatsachenfeststellung iiber die Stellung der Kldgerinnen im
Wettbewerb enthilt, bezieht sie sich jedoch auf die Verhiltnisse zur Zeit der Urteils-
fallung, d.h. Ende Februar 1960. Maf3geblich ist aber die Sachlage im Zeitpunkt, in
welchem die Beklagten auf dem schweizerischen Markt als Konkurrentinnen der Klage-
rinnen erschienen, d.h. Herbst 1957. Damals hatte das Erzeugnis der Kldgerinnen in
der Schweiz erst eine Vertriebszeit von einem halben Jahr hinter sich und namentlich
das fiir Spielwaren wichtige Weihnachtsgeschift noch nie mitgemacht. Im Herbst 1957
konnte daher die Unterscheidungskraft der kldgerischen Markenbezeichnung noch
nicht betrichtlich sein.
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Eine zuriickhaltende Einschitzung der Unterscheidungswirkung der Marken der
Parteien dringt sich um so mehr auf] als die Beklagten im Gegensatz zu den Kligerinnen
auf den Bauelementen und Zubehorteilen des Spiels ihre Marke iiberhaupt nicht ange-
bracht haben; die Marke Diplom erscheint einzig auf den Biichsen und auch dort in
nicht hervorstechender und darum wenig auffilliger Aufmachung.

f) Unbehelflich ist auch der von der Vorinstanz als stichhaltig crachtete Einwand
der Beklagten, in den Laden der Migros, der einzigen Verkduferin der beklagtischen
Erzeugnisse in der Schweiz, werde das Diplom-Bauspiel nur in verschlossenen Biichsen
angeboten, so daB die Kiufer die Bausteine vor dem Kauf gar nicht sehen kénnten.
Eine derartige Verkaufsgepflogenheit 148t sich indessen nur damit erkldren, daf3 die
Beklagten und die Migros damit rechnen konnten, ihre Kundschaft set durch die Wer-
bung der Klagerinnen und den Vertrieb des Lego-Erzeugnisses bereits iiber das Wesen
dieses Bauspiels aufgeklart und fiir dieses gewonnen worden.

Ebenso glaubt die Vorinstanz zu Unrecht, die Verwechselbarkeit mit der Begriindung
verneinen zu kénnen, der Kunde der Migros wisse gewdhnlich zum vorneherein, da3 er
bei dieser regelmiaBig nicht die gleiche Ware wie in den Spezialgeschiften erhalte; er
erwarte vielmehr, zwar ein dhnliches, jedoch nicht vom gleichen Hersteller stammendes
und billigeres Erzeugnis kaufen zu kénnen. Diese Uberlegung ist jedoch nicht schliissig,
well sie zum mindesten fiir die ebenfalls ins Gewicht fallende Gelegenheitskundschaft
nicht zutrifft.

g) Die unbefangene Betrachtung ergibt somit, daB die beiden Bauspicele infolge der
auffilligen, in die Augen springenden Ubereinstimmung in den Farben und MaBen
der Bausteine und in den Verpackungen den nimlichen Gesamteindruck erwecken,
gleichgiiltig ob der Betrachter die Spiele in der Verpackung in den Biichsen oder auch
die Bausteine selber und deren Anwendungsmdéglichkeiten gesehen hat. Der Durch-
schnittskiufer, der das Bauspiel der Kliagerinnen aus der Anpreisung in Schaufenstern,
Auslagen, Katalogen und Inseraten kennt, wird bei einer spiteren Begegnung mit dem
Bauspiel der Beklagten dieses nicht als ein Erzeugnis anderer Herkunft erkennen, weil
die von den Beklagten und der Vorinstanz ins Feld gefithrten Verschiedenheiten nur
untergeordnete Einzelheiten betreffen, auf die man nur bei sorgfiltiger Untersuchung
und Vergleichung st6Bt. Das fihrt zur Bejahung der Verwechselbarkeit im Sinne von
Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG. Wenn auch die erérterten Faktoren, jeder fiir sich allein be-
trachtet, nicht geeignet sein mogen, eine rechtlich erhebliche Verwechslungsgefahr zu
schaffen, so begriinden sic doch durch ihr Zusammenwirken eine Verwechselbarkeit,
welche die Stellung des Betroffenen im Wettbewerb so stark beeintriachtigen kann, daf3
hiegegen nach dem Zweckgedanken des UWG der von diesem vorgeschene Rechts-
schutz offen stehen muB.

Hieran dndern die besonderen Gegebenheiten des Spielzeugmarktes nichts. Auf die-
sem besteht zwar eine fast uniibersehbare Menge verschiedener Arten und Abarten von
Spielwaren; zahlreiche Spielgedanken haben mannigfache Verwirklichungen gefunden,
wobei zwischen einzelnen Ausfithrungen oft nur ganz geringfiigige oder gar keine Unter-
schiede feststellbar sind. Diese Vielgestaltigkeit wird noch dadurch geférdert, daB sozu-
sagen in allen Liandern Spielzeugindustrien bestehen und deren Erzeugnisse Gegen-
stand eines regen internationalen Handels bilden. Diese Umstinde schaffen allgemein
eine Verwechslungsgefahr bei Spielwaren, vor allem bel billigen Massenartikeln. Dem
Wettbewerbsschutz sind daher in diesem Wirtschaftsbereich zum vorneherein enge
Grenzen gesetzt. Das darf aber nicht hindern, in Fillen, wo wie hier fiir ein bestimmtes
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Spielzeug durch ein spiter auf den Markt gebrachtes Erzeugnis anderer Herkunft eine
sicher erkennbare und sich praktisch auswirkende Verwechslungsgefahr begriindet wird,
den Schutz gegen unlauteren Wettbewerb zu gewédhren.

6. — Mit Riicksicht auf die bestehende Verwechselbarkeit stellt sich schlielich die
Frage, ob die Beklagten bei der Ubernahme der oben erwihnten, weder durch Ge-
brauchszweck noch Herstellungsweise bedingten Ausstattungsmerkmale durch positive
Handlungen oder durch Unterlassungen zumutbarer Abidnderungen gegen Treu und
Glauben verstolen haben.

a) Das Handelsgericht hat den Standpunkt der Klidgerinnen verworfen, daf3 die Be-
klagten die beanstandete Ausstattung thres Spieles in der Absicht gewéhlt hitten, Ver-
wechslungen mit dem Lego-Bauspiel zu bewirken. Mit der Verneinung einer solchen
Absicht hat die Vorinstanz entschieden, daf3 die Schaffung einer Verwechslungsgefahr
nicht das Motiv der Handlungsweise der Beklagten bildete. Diese von der Vorinstanz
auf dem Wege der Beweiswiirdigung getroffene Feststellung betrifIt eine innere Tat-
sache und ist daher fiir das Bundesgericht verbindlich, da sie weder auf einem offen-
sichtlichen Versechen der Vorinstanz beruht, noch unter Verletzung bundesrechtlicher
Beweisvorschriften zustandegekommen ist (Art. 63 Abs. 2 OG).

Indessen folgt aus dem Fehlen der Absicht auf Herbeifiithrung einer Verwechslungs-
gefahr nicht, da3 im Verhalten der Beklagten kein VerstoB3 gegen Treu und Glauben
liege. Der Begriff von Treu und Glauben stellt nach Lehre und Rechtsprechung im
Wettbewerbsrecht einen objektiven Malstab dar. Entscheidend ist, ob ein bestimmtes
Verhalten objektiv betrachtet die durch Treu und Glauben dem Wettbewerb gezogenen
Schranken iiberschreite (BGE 84 II 456 Erw. 4, 81 II 471 Erw. 4, 72 1I 398 Erw. 6).

b) GemaiB Feststellung der Vorinstanz haben die Beklagten bei der Vorbereitung der
Herstellung ihres Bausteinspiels an verschiedene Firmen, u.a. auch an die Lieferanten
der Kligerinnen, Lego-Bausteine gesandt und Offerten verlangt fiir die Lieferung des-
selben Materials in den gleichen Farben Signalrot und WeiB. Es verhalt sich also nicht
so, daB3 die Beklagten in bezug auf die Bausteine, die den Hauptbestandteil des Spieles
bilden, rein zufillig auf die von den Klidgerinnen verwendeten Farben verfallen sind.
Sie waren vielmehr von Anfang an entschlossen, dieses Ausstattungsmerkmal der kla-
gerischen Erzeugnisse unverindert zu {ibernehmen. Sie haben nach ihrer eigenen Dar-
stellung eine abweichende oder gar eine eigene Gestaltung nie erwogen, weil sie die
Farbubernahme als zulissig ansahen.

Wie die Vorinstanz weiter feststellt, hatten die Beklagten! iir ihre Biichsen, welche
wie diejenigen der Kligerinnen in den Farben Blau, Rot und Gelb gehalten sind, ur-
spriinglich etwas dunklere Farbténe (namentlich ein dunkleres Blau und dunkleres Rot)
als die Klidgerinnen verwendet; nachtriglich gingen sie dann aber zur Verwendung der
genau gleichen Farbténe wie die Kldgerinnen iiber. Die Beklagten haben sich also bei
der graphischen Gestaltung der Verpackung, die den zweiten Hauptteil der Ausstattung
ausmacht, nicht mit der schon anfinglich bestehenden Annéherung an die kldgerische
Ausstattung begniigt, sondern diese Anniherung nachtriglich noch weitergetrieben.

¢) Die Beklagten haben, wie bereits ausgefithrt wurde, die Ausstattung der Bausteine
hinsichtlich ihrer Farbe und ihrer Gré3enmalBe genau iibernommen. Selbst wenn man
berticksichtigt, daf3 Kinder leuchtende Farben bevorzugen und daB insbesondere die
Farben Rot und Weil3 nicht zugunsten eines einzigen Herstellers monopolisiert wer-



den koénnen, so wire den Beklagten doch zuzumuten gewesen, ein etwas anders getontes
Rot oder dann eine andere Farbkombination zu verwenden. Namentlich aber hitte es
fiir sie keine unzumutbare Anforderung bedeutet, ihre Bausteine in leicht abgednderten
Maflen auszufithren. Schon nur die Abidnderung der Breite oder Linge um wenige
Millimeter hitte gentigt, um die Austauschbarkeit der Steine zu verhiiten und damit
die Verwechslungsgefahr erheblich einzuschrianken.

Auch hinsichtlich der Biichsen wire es fiir die Beklagten zumutbar gewesen, einc von
der Ausstattung der Kldgerinnen abweichende Lésung zu suchen. Hitten sie die Biichsen
mit etwas gréoBerem Durchmesser und geringerer Hohe verwendet, so wire trotz der an
sich zuldssigen Ubernahme der Verpackungsform der Gefahr von Verwechslungen vor-
gebeugt gewesen. Im gleichen Sinne hitte sich auch eine Abweichung in den Farben
oder auch nur Farbténen der graphischen Ausgestaltung der Verpackung ausgewirkt.

d) Angesichts der geschilderten Umstinde steht auBBer Zweifel, daB die Beklagten die
Pflichten, welche ihnen Treu und Glauben in der gegebenen Situation auferlegten, ver-
letzt haben. Obwohl die Beklagten ein halbes Jahr nach den Klidgerinnen ein gleich-
artiges Bauspiel wie diese auf den schweizerischen Markt brachten, haben sie nichts
Wesentliches unternommen, um eine Verwechslungsgefahr fiir die Erzeugnisse der
Parteien zu vermeiden oder zu vermindern. Sie haben gegenteils durch positive Hand-
lungen die Schaffung und das Weiterbestehen einer solchen Verwechslungsgefahr ge-
fordert. Fir dieses Verhalten vermochten sie keinen sachlichen Grund namhaft zu
machen. Sie haben sich wihrend des ganzen Prozesses dariiber ausgeschwiegen, weshalb
sie gerade in der dargestellten Weise vorgegangen sind und eine weitergehende Ab-
weichung ihrer Ausstattung von jener der Kldgerinnen unterlassen haben. Namentlich
haben die Beklagten mit Recht nicht behauptet, daf3 eine andere Gestaltung der Aus-
stattung der Bausteine und der Verpackung mit irgendwelchen wirtschaftlichen oder
anderweitigen Nachteilen verbunden und darum fir sie nicht zumutbar gewesen wire.
Mit einem Mindestmal3 an gutem Willen hitten die Beklagten die Verwechslungsgefahr
vermeiden kénnen, da ihnen fiir die Ausstattung zahlreiche gleichwertige Varianten zur
Verfiigung gestanden hatten. Es 148t sich daher kein schiitzenswerter Grund fiir das
Vorgehen der Beklagten und den dadurch bewirkten Eingriff in die Rechtssphire der
Klagerinnen finden. Das Verhalten der Beklagten, durch das sie die Verwechslungs-
gefahr mit den Erzeugnissen der Kldgerinnen begriindet und aufrecht erhalten haben, ist
mit den Grundsitzen von Treu und Glauben unvereinbar und stellt einen Mif3brauch des
Rechts zum wirtschaftlichen Wettbewerb im Sinne von Art. | Abs. 2 lit. d UWG dar. ..

8... Dadie Parteien sich nach Beendigung des Prozesses weiterhin als Konkurrenten
gegeniberstehen, wire es an sich zweckmBig, im Urteil auch die Frage zu entscheiden,
in welcher Weise die Beklagten die Ausstattung ihres Bauspiels abiandern miissen, um
die Verwechslungsgefahr zu beheben. So ist das Bundesgericht in BGE 84 11 579 vor-
gegangen. Dort wurde im Dispositiv des Urteils festgelegt, welche Vorkehren die
Beklagte zu treffen habe, um ihre Warenausstattung zuldssig zu machen. Jener Ent-
scheid hat jedoch Ausnahmecharakter. Er war moglich, weil im Gegensatz zum heutigen
Fall Antrage und Stellungnahmen der Parteien zur Umgestaltung der Ausstattung vor-
lagen. Grundsiatzlich hat der Richter nur dariiber zu befinden, ob eine bestimmte, durch
die Klage erfaite Wettbewerbshandlung gegen das UWG verstof3e und welche An-
spriche dem Klager hieraus zustehen. Dagegen ist es nicht Aufgabe des Gerichts, auch
die Frage zu beurteilen, durch welche Anderungen der streitigen Wettbewerbshand-
lung deren Widerrechtlichkeit beseitigt werden kann.
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LGB Art. 28 — Boykott

1. Jedenfalls wer Ziele verfolgt, die den von der Genossenschaft gefor-
derten oder gesicherten Interessen ganz oder teilweise widersprechen,
hat nicht Anspruch, als Genossenschafter aufgenommen zu werden
(Erw. 1).

2. Auch wer sich dem Willen des Boykottierenden bis zum Entscheid
des Richters beugt, kann Anspriiche aus Boykott erheben (Erw. 2).

Der Unterlassungsanspruch aus unmittelbarem Boykott hat zur
Folge, dal3 der Richter den Boykottierenden verpflichten mul}, Ver-
trage bestimmten Inhalts auch mit dem Boykottierten abzuschlieBen
(Erw. 3).

Der Boykott verletzt das Personlichkeitsrecht auf freie wirtschaft-
liche Betdtigung und ist daher grundsitzlich widerrechtlich. Nur
wer mit dem Boykott offensichtlich iiberwiegende berechtigte Inter-
essen verfolgt, die er auf keine andere Weise wahren kann, versto3t
nicht gegen das Recht (Erw. 4).

Den Beweis solcher Rechtfertigungsgrinde hat der Boykottierende
zu leisten (Erw. 4 lit. ¢).

BGE 86 II 3651t Urteil der I.Zivilabteilung vom 20. Dezember 1960
.S, Wwe. Alfred Giesbrecht Sohne gegen Vertglas, Genossenschaft der
Schweizerischen GlasgroB3hdndler.

Die «Vertglas, Genossenschaft der Schweizerischen GlasgroB8hindler», die den «ge-
meinsamen Einkauf von Fensterglas aller Dicken» und die «Regelung des Verkaufes»
bezweckt (Art. 1 der Statuten), schliefft mit den in- und auslindischen Herstellern
Kaufvertrage ab, «um den gesamten inlidndischen Bedarf an Fensterglas aller Stiarken
zu decken» (Art. 2 Abs. 1 der Statuten). Die beiden schweizerischen Glashiitten Moutier
und Romont und die auslindischen Hiittenorganisationen haben sich ihr gegeniiber
verpflichtet, Fensterglas fiir den schweizerischen Bedarf nur an die ihr angehérenden
Firmen zu liefern. Die Mitglieder der Vertglas diirfen Fensterglas fiir diesen Bedarf aus-
schlieBlich bei der Vertglas beziehen (Art. 2 Abs. 1 der Statuten). Diese «regelt die Be-
zugsberechtigung fiir Fensterglas aller Stirken, Dimensionen und Qualititen ver-
mittelst Kontingentierung und stellt die Verkaufsbedingungen auf» (Art. 2 Abs. 2 der
Statuten).

«Als Mitglied der Vertglas kann jede im schweizerischen Handelsregister einge-
tragene Glashandelsfirma aufgenommen werden, die in den der Aufnahme voraus-
gegangenen, aufeinanderfolgenden fiinf Jahren ausschlieBlich durch die Vertglas-
Organisation gekauft, den Hindlervertrag unterschrieben und je Kalenderjahr im
Durchschnitt 1 % % des Schweizerbedarfs, aber mindestens jahrlich 200 Tonnen Fenster-
glas aller Stirken zu Vertglas-Preisen abgesetzt hat» (Art. 3 Abs. 1 der Statuten). Die
Genossenschafter diirfen kein Fensterglas einsctzen (Art. 11 Abs. 1 der Statuten, Art. |
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des Hindlervertrages). «Die direkte oder indirekte Ubernahme sowie die Ausfiithrung
von Fensterglas-Verglasungen auf Holz» ist ihnen verboten. Sie diirfen aber Kristallglas
in Schaufenster-Anlagen einsetzen, ferner die Verglasung auf Eisen- oder Betonrahmen
iibernehmen, wenn sie den Einsatz durch selbstindige Glaser ausfiihren lassen (Art. 11
Abs. | der Statuten).

Die Kollektivgesellschaft Wwe. Alfred Giesbrecht Sohne in Bern, die sowohl Glas-
handel betreibt als auch das Verglasen, namentlich auf Holz, besorgt, wurde von der
Vertglas am 1. Juni 1949 vertraglich als GroB8konsument anerkannt und verpflichtete
sich, wihrend der Dauer des Vertrages alles benétigte Fensterglas bel den Mitgliedern
der Vertglas oder bei den dieser Genossenschaft vertraglich angeschlossenen Hindlern
oder GroBkonsumenten zu kaufen. Sie bezog von 1954-1958 jahrlich 356-522 Tonnen
Fensterglas. Auf den Preisen werden ihr 8 % Mengenrabatt gewéhrt.

Am 24. Juli 1958 ersuchte die Firma Wwe. Alfred Giesbrecht Séhne die Vertglas, sie
als Genossenschafterin aufzunehmen. Die Vertglas antwortete am 29. August 1958, der
Vorstand habe das Gesuch abgelehnt, da sie den Handlervertrag nicht unterschrieben
habe und folglich die Voraussetzungen der Mitgliedschaft nicht erfiille.

Am 29. Juni 1959 klagte die Firma Wwe. Alfred Giesbrecht Séhne beim Handels-
gericht des Kantons Ziirich mit den Begehren: {. die Vertglas zu verpflichten, sie als
Mitglied aufzunehmen, eventuell sie zu den fiur die Mitglieder geltenden Bedingungen
zu beliefern; 2. die Vertglas zu verpflichten, ihr Fr. 13 690.—- nebst 5 % Zins seit 14. April
1959 sowie von der Klageeinleitung an bis zur Aufnahme als Mitglied monatlich
Fr. 3900.- nebst 5 9, Zins zu bezahlen.

Das Handelsgericht hat die Klage abgewiesen, das Bundesgericht hat
sie jedoch mit folgenden Erwigungen gutgeheillen:

1. - Gemal} Art. 839 OR, auf den die Klagerin das Begehren um Verleihung der Mit-
gliedschaft stiitzt, kénnen in eine Genossenschaft jederzeit neue Mitglieder aufgenom-
men werden (Abs. 1). Die Statuten kénnen unter Wahrung des Grundsatzes der nicht
geschlossenen Mitgliederzahl die naheren Bestimmungen iiber den Eintritt treffen, diir-
fen diesen jedoch nicht iibermiBig erschweren (Abs. 2).

In BGE 69 II 45 wurde ausgefiihrt, die Genossenschaft konne die Mitgliedschaft von
der Ausiibung eines bestimmten Berufes und anderen tatsichlichen und rechtlichen
Eigenschaften abhingig machen und den Eintritt selbst solchen Personen verweigern,
die diese Voraussetzungen erfillten, es sei denn, die Weigerung versto3e gegen allge-
meine Rechtsgrundsitze (Art. 2, 27 ZGB). Neuere Urteile gehen davon aus, wer die
statutarischen Voraussetzungen erfiille, habe Anspruch, aufgenommen zu werden
(BGE 76 I1 294, 82 11 306 Erw. 8). Das Schrifttum deckt sich mit dieser Rechtsprechung
nur zum Teil (Huber, ZSchwR nF 59 392; Merz, Uber die Schranken der Kartellbin-
dung, Bern 1953 59; Vodoz, Le droit d’entrer dans une société coopérative appliqué aux
organisations professionnelles, Diss. Lausanne 1954 63 fT.; Secrétan, JdT 7051200; a.M.
Deschenaux, ZSchwR nF 70 169f. Anm. 116; Hefti, Der Anspruch des Auflenseiters auf
Kartellmitgliedschaft, Diss. Bern 1956 44; Gerwig, Schweizerisches Genossenschafts-
recht, Bern 1957 231 fI.; Monnier, De Pentrée dans une société coopérative, Diss. Neu-
chatel 1957 128f1.).

Mag sie standhalten oder nicht, so 146t sich aus Art. 839 OR jedenfalls nicht ableiten,
daB Anspruch auf die Mitgliedschaft auch habe, wer Ziele verfolgt, die den von der
Genossenschaft geférderten oder gesicherten wirtschaftlichen Interessen ganz oder teil-
weise widersprechen. Anders entscheiden, hiefle die Genossenschaft verpflichten, ihren
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Zweck den Wiinschen des Bewerbers anzupassen. Das ist nicht der Sinn des Art. 839
OR. Gemif} Art. 828 Abs. 1 OR ist jeder Genossenschaft die «Férderung oder Sicherung
bestimmter wirtschaftlicher Interessen ihrer Mitglieder in gemeinsamer Selbsthilfe»
eigen. Die Genossenschaft kann und muf3 somit — im Rahmen des Rechts und der Sitt-
lichkeit (Art. 52 Abs. 3 ZGB) — bestimmen, welchen wirtschaftlichen Interessen sie die-
nen will. Dem Bewerber obliegt, sich den von der Genossenschaft geférderten oder ge-
sicherten Interessen unterzuordnen, wenn er Mitglied werden will. Daher hat die Kli-
gerin jedenfalls solange nicht Anspruch, von der Beklagten als Genossenschafterin auf-
genommen zu werden, als sie das Einsetzen von Fensterglas auf Holz besorgt, das den
Mitgliedern der Beklagten durch Art. 11 der Statuten und Art. 1 des Handlervertrages
untersagt ist.

Hiegegen 1483t sich nicht einwenden, dieses Verbot widerspreche dem Recht und den
guten Sitten, weil kein sachlicher Grund es rechtfertige und es nur dazu diene, uner-
wiinschte Mitbewerber von der Genossenschaft fernzuhalten und den gegenwirtigen
Mitgliedern ein Monopol zu sichern. Ob die statutarische Beschrankung der Mitglied-
schaft auf ausschlieBliche GlasgrofShindler nur der Kligerin oder, wie diese behauptet,
zahlreichen Firmen der Zentralschweiz den Eintritt verunméglicht, ist unerheblich.
Die Beklagte verstdt weder gegen das Recht noch gegen die guten Sitten, wenn sie nur
die Belange der ausschlieBlich GroBglashandel treibenden Personen und Handelsgesell-
schaften fordern will, nicht auch jene von Firmen, die auBlerdem die Verglasung auf
Holz besorgen und die daher nicht notwendigerweise die gleichen Interessen haben wie
die gegenwirtigen Genossenschafter. Ob die Beschriankung, die sie sich auferlegt, wegen
unniitzen Zwischenhandels oder iibersetzter Zwischengewinne die Ware auf dem Wege
vom Hersteller zum Verbraucher verteuert und daher diesem schadet, ist unerheblich.
Jedermann ist im Rahmen dcs Gesetzes frei, sich wirtschaftlich so zu betitigen, wie ihm
beliebt, mag das auch den Interessen anderer, ja selbst denen der Allgemeinheit, wider-
sprechen. Da das schweizerische Recht auf dem Boden der Privatwirtschaft und der
Verbandsfreiheit steht, darfder Richter nicht eingreifen. Das wire nicht Rechtsprechung,
sondern staatliche Lenkung der Wirtschaft.

Auch Art. 2 ZGB, auf den die Kldgerin sich beruft, berechtigt den Richter nicht dazu.
Die Beklagte handelt nicht gegen Treu und Glauben dadurch, dafl sie den Kreis der
Genossenschafter nicht statutarisch so erweitert, wie die Kligerin es wiinscht. Daf3 sie
den Glashandel durch ein tatsdchliches Monopol beherrscht, dndert nichts. Wenn eine
Genossenschaft ihre Monopolstellung miB3braucht, um Dritte als Mitbewerber der Ge-
nossenschafter auszuschalten oder ihnen die geschifiliche Titigkeit zu erschweren, z.B.
durch Lieferungsverbote oder Sonderpreise, kénnen die Verletzten wegen Eingrifls in
ihre persénlichen Verhiltnisse auf Unterlassung und Schadenersatz klagen. Wer die
statutarischen und dem Gesetz nicht widersprechenden Voraussetzungen nicht erfullt,
hat dagegen auch in einem solchen Falle nicht Anspruch auf Aufnahme in die Genossen-
schaft.

Das Aufnahmebegehren der Klagerin 1483t sich auch nicht damit begriinden, das
Verglasungsverbot werde von den Mitgliedern der Beklagten systematisch umgangen
und sei nur vorgeschoben, um unerwiinschte Mitbewerber fernzuhalten. Die Klidgerin
hat den Beweis, dal3 das zutreffe, nicht erbracht. Abgesehen davon, daf} sie nur wenige
Firmen zu nennen vermag, die das Verbot iibertreten haben sollen, stellt das Handels-
gericht verbindlich fest, daB die Beklagte gegen die Verletzungen eingeschritten ist.
Nach den ersten Mafnahmen von 1957, die nicht sehr wirksam gewesen sein mégen,
dnderte die Beklagte am 30. Juni 1959 die Statuten dahin ab, daB3 den Genossenschaftern
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auch irgendwelche Beteiligung an einer Firma verboten sei, die sich mit Verglasungen
befaBt, deren Ausfithrung den Genossenschaftern selber untersagt ist, und dalB3 die Zu-
widerhandlung nach fruchtloser Mahnung zum Verlust der Mitgliedschaft fuhre. Die
Beklagte hat diese Bestimmung tatsdchlich angewendet, und es ist ihr nach der Fest-
stellung des Handelsgerichts nicht gleichgiiltig, ob die Genossenschafter sie befolgen
oder nicht. Unter diesen Umstidnden ist die Beklagte nicht verpflichtet, die Klédgerin,
welche die Statuten zum vornherein nicht einhalten will, als Mitglied aufzunehmen.

2. — Die Klagerin leitct den Anspruch, von der Beklagten zu den fiir die Genossen-
schafter geltenden Bedingungen beliefert zu werden, sowie die Schadenersatzforderung
daraus ab, daB die Beklagte sie boykottiere. Das Handelsgericht ist dagegen der Mei-
nung, solange die Kldgerin den Vertrag von 1949 mit der Beklagten aufrecht halte und
folglich auf unmittelbare Belieferung durch in- und ausldndische Hersteller von Glas
verzichte, kénne von einem Boykott nicht die Rede sein.

Ein Boykott, der, wenn er widerrechtlich ist, Anspruch auf Unterlassung und Scha-
denersatz gibt, liegt in der organisierten Meidung eines Gewerbetreibenden oder Arbeit-
nehmers zu dem Zwecke, ihn zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen zu zwingen
oder 1hn fir ein solches zu maBregeln (BGE 76 II 285, 81 11 122, 82 II 297). Organi-
siertem Zwange im Sinne dieser Rechtsprechung setzt die Beklagte die Kldgerin aus,
denn nach den Feststellungen des Handelsgerichts kann diese sich das fir ihren Betrieb
benotigte Fensterglas nicht zu konkurrenzféhigen Preisen verschaffen, wenn sie sich der
den Markt beherrschenden Beklagten nicht fiigt. Unter dem Zwange der von der Be-
klagten durchgesetzten Marktregelung schloB die Kldgerin mit ihr den Vertrag vom
1. Juni 1949. Damit horte der Zwang nicht auf. Er dauert so lange an, als die Beklagte
mit Hilfe der AusschlieBlichkeitsvertrage, die sie mit den Herstellern von Fensterglas
verbinden, unter Festsetzung der Preise und Kontingente den Markt beherrscht und
sich weigert, die Klagerin zu den gleichen Bedingungen zu beliefern wie die Genossen-
schafter. Solange der Zwang nicht aufhoért, sind die Voraussetzungen des Art. 29 OR
erfillt und kann der Klédgerin nicht entgegengehalten werden, sie habe den Vertrag
dadurch genehmigt, daB ste ihn seit 1949 erfiillte (vgl. BGE 84 11 625). Sie befindet sich
nicht in der gleichen Lage wie eine Person, deren Willensmangel nach dem Abschlu3
des Vertrages aufhort und zur Zeit des Urteils nicht mehr besteht.

Allerdings beantragt die Kldgerin nicht ausdriicklich, den Vertrag unverbindlich zu
erklaren, noch fithrt sie sonstwie ausdriicklich aus, sie wolle ihn nicht mehr halten.
Indem sie verlangt, da3 die Beklagte verpflichtet werde, sie zu den fur die Genossen-
schafter geltenden Bedingungen zu beliefern, zielt sie jedoch auf die Ersetzung des alten
Vertrages durch einen neuen ab. Sie will, daB3 der Druck, unter dem das bisherige Ver-
hiltnis zustande kam und abgewickelt wird, aufhére und die Beklagte zu einem Vertrag
Hand biete, dem die Kldgerin ungezwungen zustimme. Ihr Eventualbegehren schlief3t
in sich, daf} der Richter die Unverbindlichkeit des Vertrages feststelle. Die Beklagte
kann daher aus diesem nichts ableiten. Da er der Klagerin bis zur Beendigung des
Zwanges die einzige Moglichkeit bietet, das fur ihren Betrieb benétigte Fensterglas zu
den vereinbarten Preisen zu erhalten, konnte ihr nicht zugemutet werden, ihn zu kiin-
den und erst nachher zu klagen. Damit hitte sie sich der Gefahr ausgesetzt, daf} ihr Ge-
schift zugrunde gerichtet und sie dafiir nicht sicher und voll entschiddigt werde. Das
Privatrecht muB3 nicht nur dem helfen, der dem organisierten Zwange Widerstand
leistet und dadurch geschidigt wird, sondern auch dem, der sich bis zum Entscheid des
Richters beugt, damit der Schaden méglichst klein bleibe. Durch dieses Vorgehen ver-
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letzt der Betroffene keine Interessen des Boykottierenden. Dieser erreicht vorldufig was
er will, wenn der Boykottierte sich bis zum Entscheid des Richters fiigt.

3.— Das Begehren der Klédgerin, der Richter habe die Beklagte zu verpflichten, sie zu
den gleichen Bedingungen zu beliefern wie die Genossenschafter, ist nicht schon deshalb
abzuweisen, weil es auf einen Zwang zum Abschlufl von Vertrigen abzielt, also in die
Vertragsfreiheit eingreift. Da dem Boykott die organisierte Unterbindung oder Er-
schwerung wirtschaftlicher Beziehungen mit dem Boykottierten eigen ist, schriankt der
Unterlassungsanspruch, den die Rechtsprechung des Bundesgerichts im Falle uner-
laubten Boykottes anerkennt, diese Freiheit stets ein. Jeder unerlaubte Boykott, gehe er
dahin, daB ein Verband seinen Mitgliedern oder Dritten Vertragsabschliisse mit einer
bestimmten Person verbietet (mittelbarer Boykott), oder bestehe er darin, daf3 ein tiber
ein tatsidchliches Monopol verfiigender Verband die Abschlisse unterla3t oder nur zu
erschwerten Bedingungen vornimmt (unmittelbarer Boykott), beruht auf einem Mif3-
brauch der Vertragsfreiheit. Es liegt kein grundsitzlicher Unterschied darin, daB in
jenem Falle die richterliche Aufhebung des vom Verbande erlassenen Verbotes geniigt,
um dem Boykottierten zu seinem Recht zu verhelfen, wihrend in diesem Falle die
Untersagung des Boykottes durch den Richter das Gebot an den Boykottierenden in
sich schlieBt, Vertrige zu bestimmten Bedingungen auch mit dem Boykottierten abzu-
schlieflen. Die Zulissigkeit dieses Gebotes verneinen, hieB3e den Unterlassungsanspruch
davon abhingig machen, wie der Verband die Verfolgung seiner Ziele organisiert. Ein
wirksames Einschreiten gegen den unmittelbaren Boykott wire nicht moglich. Das kann
das Gesetz nicht wollen. Der Vertragsfreiheit sind durch das Recht des Boykottierten
auf Teilnahme am freien Wettbewerb im Falle des unmittelbaren Boykottes die gleichen
Grenzen gezogen wie beim mittelbaren Boykott.

4. — a) Das Bundesgericht vertrat urspriinglich die Auffassung, wenn ein Verband
von Gewerbetreibenden durch Drohung oder Zwang Kunden oder Lieferanten vom
Verkehr mit einem AuBenseiter abhalte, begehe er eine unerlaubte Handlung (BGE 22
184f.). Bald darauf erklirte es den von Arbeitnehmerverbianden ausgetibten Zwang fur
zulédssig, wenn er einem erlaubten Zwecke diene und mit rechtmaBigen Mitteln erfolge
(BGE 25 11 801f., 30 I1 282 f1.). Die Rechtsprechung entwickelte sich dann dahin weiter,
daB der organisierte Zwang zur Wahrung wirtschaftlicher Interessen als in der Regel
zuldssig erkldrt wurde. Als unerlaubt bezeichnete das Bundesgericht ihn nur, wenn er
sich zur Vernichtung des wirtschaftlichen Auskommens des Betroffenen eigne oder
wenn der mit ihm verfolgte Zweck oder die angewendeten Mittel rechtswidrig seien oder
den guten Sitten widersprachen (BGE 32 II 3661T., 33 1T 1161f., 34 II 2521T., 36 II 562,
37 11 38311.,423,40 I1 6191T., 41 11 4431, 511, 44 11 4791T., 48 11 327). Spiter entschied
es, daB eine nach Zweck und Mitteln nicht zu beanstandende kollektive Zwangsmalf3-
nahme dann unerlaubt sei, wenn der erstrebte Vorteil zum zugefigten Schaden in
einem offenbaren MiBBverhiltnis stehe, daB3 also sogar die Vernichtung des wirtschaft-
lichen Auskommens des Betroffenen sie nicht notwendigerweise rechtswidrig mache,
aber anderseits die Widerrechtlichkeit unter Umstidnden auch schon bejaht werden
miisse, wenn dieses Auskommen nicht gefihrdet sei (BGE 51 1T 5291F., 52 IT 383, 54 II
175, 56 11 435f., 58 11 226, 61 II 252f.; 62 I1I 105, 280, 69 II 82, 73 11 76, 75 II 313,
76 11 287, 81 11 125, 82 II 299, 315, 85 11 496, 552; vgl. BGE 57 II 341, 491).

Im neueren Schrifttum (s. namentlich F. Guisan, La protection de la personnalité et
le boycott commercial, Festgabe fiir Carl Wieland, Basel 1934 174; O.A. Germann, Un-
lauterer Wettbewerb, Ziirich 1945 302ff.; A. Simonius, Ein verkanntes Freiheitsrecht,
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Festgabe fiir Erwin Ruck, Basel 1952 261 fI.; H. Merz, Uber die Schranken der Kartell-
bindung, Bern 1953 29ff.; M. Kummer, Anwendungsbereich und Schutzgut der privat-
rechtlichen Rechtssdtze gegen unlauteren und gegen freiheitsbeschrinkenden Wett-
bewerb, Bern 1960 1291f.; Jaggi, ZB]V 96 389; H. Merz, ZBJV 96 460f.) wird teils ge-
lehrt, der Boykott sei immer widerrechtlich und auf eine Abwigung der Interessen des
Boykotticrenden gegeniiber denen des Boykottierten komme nichts an, teils wird der
Rechtsprechung zum mindesten vorgehalten, sie verkenne die grundsitzliche Uner-
laubtheit des Boykottes und trage dem Interesse des Boykottierten an freier wirtschaft-
licher Betitigung zu wenig Rechnung.

b) Die Auffassung, der Boykott sei grundsatzlich erlaubt, 148t sich nicht damit be-
griinden, es stehe jedem frei, sich des Abschlusses von Rechtsgeschiften zu enthalten,
und jeder diirfe sich zur Verfolgung seiner Interessen mit anderen zusammenschlieBen.
Gewil} begeht an sich nichts Unerlaubtes, wer es ablehnt, mit jemandem ein Rechts-
verhiltnis einzugehen, mag seine Haltung auch verabredet sein. Im Boykott liegt aber
mehr als ein verabredetes NichtabschlieBen von Vertridgen. Er besteht in der organi-
sierten Meidung eines Gewerbetreibenden oder Arbeitnehmers mit dem Zwecke, 1hn
zu einem bestimmten Tun oder Unterlassen zu notigen, sei es zur Aufgabe oder Nicht-
aufnahme einer bestimmten wirtschaftlichen Tatigkeit (Vernichtungsboykott, Ver-
dringungsboykott), sei es zur Ausrichtung derselben auf die ihm auferlegten Bedingun-
gen (Unterwerfungsboykott). Die verabredete Unterlassung bestimmten rechtsgeschift-
lichen Verkehrs ist nur das Mittel zur Erreichung dieses Zieles. Die Erlaubtheit des
Mittels macht das auf einen Erfolg gerichtete oder ihn bewirkende Verhalten nicht
rechtmiBig. Malgebend ist, ob dieser vom Rechte nicht miBbilligt ist. Verletzt die
Handlung oder Unterlassung ein fremdes Rechtsgut oder trachtet der Tater mit ihr auf
eine solche Verletzung, so ist sic widerrechtlich, wenn nicht besondere Griinde, z.B.
berechtigte Notwehr oder erlaubte Selbsthilfe (Art. 52 OR), sie rechtfertigen.

¢) Das Bundesgericht hat von jeher ein Recht des Boykottierten auf Achtung und
Geltung seiner Persénlichkeit im Geschéftsverkehr anerkannt (BGE 22 1841, 32 11 367)
und darunter «Freiheit und Recht auf Betdtigung der Personlichkeit» (BGE 33 11 118),
das Recht jeder Person auf «Entfaltung ihrer Krifte im Wirtschaftsleben» (BGE 52 11
383), auf «Betitigung der Personlichkeit in wirtschaftlicher Beziehung» (BGE 73 II 78),
auf « Entfaltung der wirtschaftlichen Personlichkeit» (BGE 82 1T 299) verstanden.

Ein solches Recht besteht in der Tat. Die Bundesverfassung gewihrleistet in den von
ihr selbst und der Gesetzgebung gezogenen Schranken die Freiheit des Handels und der
Gewerbe (Art. 31 BV). Diese Bestimmung bietet unmittelbar nur Schutz gegen Ein-
griffe des Staates (BGE 32 II 368, 52 II 384, 62 II 100). Sie verrit aber dennoch, daf
die schweizerische Wirtschaft auf freiem Wettbewerb beruhen soll (BGE 82 II 302).
Dieser darf nicht durch private Abmachungen ausgeschaltet werden. Jeder hat nicht
nur das Recht, an ihm teilzunehmen, sondern soll sich dabei auch nach den Grund-
satzen des freien Wettbewerbes benehmen konnen, d.h. in der Lage sein, seine wirt-
schaftliche Tatigkeit so zu organisieren, wie ihm beliebt. Das sind Auswirkungen seiner
Personlichkeit (Art. 28 ZGB). Wer durch kollektive MaBnahmen darauf ausgeht, die
Teilnahme eines andern am Wettbewerbe dauernd oder vortibergehend zu verunmog-
lichen oder zu erschweren oder dem andern die Bedingungen aufzuzwingen, unter
denen er soll teilnehmen kénnen, greift in seine personlichen Verhéltnisse ein, verletzt
sein privates Recht auf Handels- und Gewerbefreiheit. Dieses gibt keinen Anspruch auf
ein gesichertes wirtschaftliches Auskommen (BGE 52 IT 383) und schiitzt niemanden
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vor den Ausfliissen eines sich nach den Grundsitzen von Treu und Glauben abwickeln-
den Wettbewerbes, mégen die Mitbewerber dem andern einzeln oder geschlossen in die
Quere kommen. Boykott aber geht iiber das hinaus, was jeder als Folge eines normalen
freien Wettbewerbes dulden muBB. Wer jemanden boykottiert, trachtet darnach, ithn auf
dem Wege organisierten Zwanges als Mitbewerber zu vernichten, zu verdringen oder
zu unterwerfen oder ihn zu mafiregeln. Das darf er nicht tun.

Gewil treten die Grenzen zwischen solchem Vorgehen und erlaubtem Wettbewerbe
nicht immer klar zutage. Die gegenseitige Macht der Wettbewerber, die um Bezugs-
quellen oder Absatzmoglichkeiten ringen, ist oft im Wirtschaftskampf entscheidend.
Wird ein Mitbewerber durch die Macht anderer ausgeschaltet oder behindert, so ist er
nicht notwendigerweise in seiner Personlichkeit verletzt. Wann das zutreffe, ist aber eine
Frage der Umschreibung des Boykottes, nicht seiner Widerrechtlichkeit. Liegt ein
Boykott vor, so verletzt er notwendigerweise das Persénlichkeitsrecht auf freic wirt-
schaftliche Betitigung und ist er daher grundsitzlich widerrechtlich.

d) Freilich haben auch die Boykottierenden Persénlichkeitsrechte: die Vertragsfrei-
heit und die Freiheit des Zusammenschlusses. Diese erlauben ihnen aber nicht, absicht-
lich auf Eingriffe in fremde Rechte hinzuarbeiten. Sie finden eine Grenze im erwidhnten
Personlichkeitsrecht des Boykottierten.

Das ist keine absolute Grenze. Die verabredete Unterlassung wirtschaftlicher Be-
zichungen zum Boykottierten ist, entgegen Simonius a.a.O. 276, nicht immer unerlaubt.
Das Recht, keine solchen Beziehungen zu unterhalten, ergibt sich aus der Autonomie
der Person im Privatrecht. Im Falle des Boykottes entfallt es wegen des Zieles, das mit
ihm verfolgt wird. Nun 148t sich aber nicht sagen, dieses Ziel, bestehend in der Ver-
nichtung, Verdriangung, Unterwerfung oder Mafiregelung des Boykottierten, sei not-
wendigerweise unerlaubt. Es gibt Fille, in denen es den Boykott rechtfertigt (vgl. Urteil
der I. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom 25. Juni 1955 i.S. Film-Verleih-Verband
in der Schweiz gegen Reinegger). Der Konflikt zwischen den beiden qualitativ gleich-
wertigen Rechten kann nicht ein fiir allemal entschieden werden, in dem Sinne, dal3 das
eine dem andern als {iberlegen erklart wiirde. Es verhilt sich gleich wie in anderen
Fillen, in denen Personlichkeitsrechte aufeinanderstoBen, z.B. das Recht auf Kritik
und Aufklirung einerseits und das Persénlichkeitsrecht des durch sie Betroffenen ander-
seits. Der Richter hat im einzelnen Falle das von der Rechtsordnung hoher eingeschitzte
Recht zu bestimmen. Dabei wird er den sich gegeniiberstehenden Interessen Rechnung
tragen, die durch die in Frage stechenden Rechte geschiitzt sind. Jene des Boykottierenden
sind gleich wie die des Boykottierten privater Natur und gehen diesen nicht grundsétzlich
vor. Auch geben nicht die wirtschaftlich wichtigeren Interessen notwendigerweise den
Ausschlag. Der Boykottierende handelt nicht schon dann rechtméiBig, wenn die von ihm
erstrebten Vorteile den dem Boykottierten zugefiigten Schaden ubertreffen. Nur wer
mit dem Boykott offensichtlich tiberwiegende berechtigie Interessen verfolgt, die er auf
keine andere Weise wahren kann, verst68t nicht gegen das Recht (vgl. Oser/Schénen-
berger Art. 41 N. 25/7).

e) Der Boykottierende hat solche Interessen zu beweisen (Art. 8 ZGB). Der Boy-
kottierte geniigt seiner Plicht durch den Nachweis des Boykottes. Das ergibt sich daraus,
daB dieser grundsitzlich widerrechtlich ist und nur ausnahmsweise, wenn besondere
Rechtfertigungsgriinde vorliegen, trotz Eingriffs in das Personlichkeitsrecht des Boykot-
tierten von der Rechtsordnung geduldet wird. Diese Verteilung der Beweislast ent-
spricht auch der bisherigen Rechtsprechung zum Vernichtungsboykott (BGE 76 II 290,
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81 II 125) und wurde im Ergebnis auch beim Verdringungsboykott anerkannt (BGE
82 II 302 Erw. 6), der sich iibrigens von jenem nicht scharf abgrenzen 1aB3t. Fiir den
Unterwerfungsboykott kann nichts anderes gelten. Er bedient sich der Drohung mit
Vernichtung oder Verdringung als Mittel zur Unterwerfung. Sind Vernichtung und
Verdriangung durch kollektiven Zwang grundsétzlich widerrechtlich, so kann auch die
Bedrohung mit solchen Folgen in der Regel nicht zulissig sein. Der Boykottierte braucht
daher nur darzutun, da3 der Boykottierende auf Unterwerfung ausging. Dieser seiner-
seits hat zu beweisen, daB3 er offensichtlich tiberwiegende berechtigte Interessen hatte,
die er nicht auf andere Weise wahrnehmen konnte.

f) Die II. Zivilabteilung, die wiederholt wie die I. Zivilabteilung den Boykott als
grundsitzlich erlaubt bezeichnete (BGE 51 I1 525, 85 IT 552), hat im Verfahren gemi0
Art. 16 OG der Anderung der Rechtsprechung zugestimmt.

5.—a) Da die Klidgerin von der Beklagten boykottiert wird und Boykotte grundsitz-
lich widerrechtlich sind, muf3 die Sache zur Neubeurteilung an das Handelsgericht
zuriickgewiesen werden. Wenn und soweit die Beklagte dem kantonalen ProzeBrecht
gemil die notigen Behauptungen aufgestellt und taugliche Beweise dafiir angeboten
hat, wird zu priifen sein, ob sie mit dem Boykott offensichtlich iiberwiegende Interessen
verfolgt, die sie auf andere Weise nicht wahrnehmen kann.

Was die Beklagte in der Berufungsantwort vorbringt, geniigt nicht zur Rechtfertigung
ihres Boykottes.

Das gilt vorab fiir den Einwand, die Kligerin kénnte durch tief angesetzte Ver-
glasungspreise den Handel mit Fensterglas weitgehend an sich rei3en, wodurch die
reinen Glashidndler ausgeschaltet und die Schreiner und Glaser gefahrlich konkurren-
ziert wiirden. Die Tatsache, daf3 ein Unternehmer durch angemessene Organisation
seines Betriebes in der Lage ist, die Gestehungskosten und damit die von seinen Kunden
zu zahlenden Preise herabzusetzen, ist kein vom Recht anerkannter Grund, ihn zu
boykottieren, mag auch sein Vorgehen den hergebrachten Aufbau eines Wirtschafts-
zweiges erschiittern. Wenn der Glasgro3héndler ein niitzliches Zwischenglied ist, dessen
Verdienst tatsdchlichen Leistungen entspricht, dann entstehen der Kldgerin sowohl die
Kosten des Grohindlers als auch jene des Verglasers, weil sie beide Titigkeiten ausiibt.
Dann ist sie nicht in der Lage, zu wesentlich tieferen Preisen zu verglasen als andere.
Sollte dagegen richtig sein, daB sie das tun kann, weil sie sowohl GroBhéandler als Ver-
glaser ist, dann stande fest, da3 der Boykott einer unzweckmiBig aufgezogenen Wirt-
schaft zu Hilfe kommen soll. Das wire kein berechtigter Grund, durch Kollektivzwang
in das Personlichkeitsrecht der Kldgerin auf Teilnahme an einem freien Wetthbewerb
einzugreifen.

Unerheblich ist auch der Einwand, die der Kligerin auferlegten Preise unterschieden
sich von denen der Genossenschafter so wenig, dal3 das Geschift der Kldgerin nicht nur
nicht zugrunde gerichtet worden sel, sondern sich giinstig entwickelt habe. Die Wider-
rechtlichkeit des Boykottes hiangt nicht von den auferlegten Bedingungen ab, sondern ist
gegeben, weil dem Boykottierten durch die Drohung mit Unterbindung der Lieferungen
die Freiheit genommen wird, seine Titigkeit so zu organisieren, wie ihm beliebt, d.h.
weil er durch kollektive MaBnahmen gezwungen wird, einer Organisation beizutreten
oder einen Vertrag zu unterzeichnen. Es ist nicht ndtig, daB3 aulerdem die auferlegten
Bedingungen seine geschiftliche Entwicklung verhindern, d.h. der Unterwerfungs-
boykott sich in einen Verdringungs- oder Vernichtungsboykott verwandle.

Wenn die Behauptung der Beklagten, der Einstandspreis fir Fensterglas sei im Ver-
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hiltnis zu den Bearbeitungskosten von véllig untergeordneter Bedeutung, richtig sein
sollte, wire iibrigens nicht zu verstehen, dafl die Aufhebung des von der Kligerin zu
zahlenden Mehrpreises, der nach der Darstellung der Beklagten nur etwa 4 % erreichen
soll, sich eigne, den ganzen Wirtschaftszweig zugrunde zu richten, wie die Beklagte
angeblich befiirchtet.

b) Falls das Handelsgericht zum Schlusse kommt, der vorliegende Boykott lasse sich
nicht rechtfertigen, ist das Begehren der Kldgerin, die Beklagte habe sie zu den fiir die
Genossenschafter geltenden Bedingungen zu beliefern, grundsitzlich begrindet. Immer-
hin ist denkbar, daB3 die Verpflichtungen der Beklagten gegeniiber ihren Lieferanten,
namentlich gegeniiber den schweizerischen Glashiitten, oder andere Umstinde, wie die
von den Genossenschaftern im Interesse der schweizerischen Glaserzeugung gebrachten
Opfer, einen Preisunterschied rechtfertigen, und zwar unter dem gleichen Gesichts-
punkt, unter dem die Beklagte von der Kligerin im Falle der Aufnahme in die Ge-
nossenschaft ein Eintrittsgeld hitte erheben kénnen (vgl. BGE 82 IT 303 Erw. 6 lit. b).
Wenn die Kosten der von der Beklagten besorgten Organisation des Glasmarktes nicht
nur aus den Ertrdgen der Verkiufe, sondern auch aus Leistungen der Genossenschafter
(besonders in Form von Beitridgen, abziiglich Riickvergiitungen) gedeckt werden, ist es
billig, daf3 die Klidgerin, die aus dieser Titigkeit Nutzen zieht, ihren Teil daran beitrage.
Das Handelsgericht wird diesen Punkt immerhin nur zu prifen haben, wenn die Be-
klagte fiir die maBgebenden Behauptungen entsprechend dem kantonalen ProzeBrecht
geeignete Beweise angeboten hat.

Solite sich eine Erhohung der Preise gegeniiber denen, die den Genossenschaftern be-
willigt werden, rechtfertigen, so darf sie nur unter dem erwiahnten Gesichtspunkt statt-
finden. Ausgeschlossen ist es, von der Kldgerin héhere Preise zu verlangen, weil sie nicht
nur Glashandel treibt, sondern auch Verglasungen ausfithrt. Der Gebrauch, den der
Kiufer von der gekauften Ware macht, beriithrt den Verkaufer nicht; dieser hat ihm in
der Bestimmung der Preise nicht Rechnung zu tragen. Nur die den GroBhéandlern ein-
gerdumten Preise und Lieferbedingungen diirfen entscheidend sein. Da die Klidgerin im
groBBen einkauft, hat sie Anspruch auf die gleichen Mengenrabatte wie die andern
GroBhindler. Die Zuschlige, welche die Beklagte der Kldgerin einzig zum Zwecke auf-
erlegt, gewisse Mindestpreise beim Verbraucher zu gewihrleisten und so die Kon-
kurrenzierung der Schreiner und Glaser zu verhindern, sind nicht zulissig.

¢) Wenn die Beklagte keinen vom Recht anerkannten Grund hat, die Kligerin zu
boykottieren, wird das Handelsgericht zu den weiteren Voraussetzungen der Schaden-
ersatzanspriiche und zu deren Héhe Stellung nehmen missen.



Gesetzesiibersicht

April 1960 bis Mirz 1961

Arrangement européen pour la protection des émissions de télévision

Der Wortlaut des am 22. Juni 1960 im Rahmen des Europarats abge-
schlossenen Abkommens ist in der Juli-Nummer 1960 von «Le Droit
d’Auteur» wiedergegeben.

Belgien
Am 31. Mai 1960 hat Belgien die Ratifikationsurkunden zum Welt-

urheberrechtsabkommen von 1952 sowie den Zusatzprotokollen 1-3 hin-

terlegt.
GRUR, Auslandsteil, Oktober 1960

Diéinemark

Das dédnische Warenzeichengesetz Nr. 211 vom 11. Juni 1959 ist am
1. Oktober 1960 in Kraft getreten.

Frankreich

Die Verordnung Nr. 60-507 betreffend die Anwendung des Art. L.
603 des Gesetzbuchs iiber das 6ffentliche Gesundheitswesen hinsichtlich
der Einfithrung von Spezialpatenten fiir Arzneimittel ist am 1. Juni 1960
in Kraft getreten.

Journal officiel de la République
frangaise, 31. Mai 1960
ltalien

Am 25. Juli 1960 erfolgte die Ratifizierung der Nizzaer Fassung des
Madrider Markenabkommens.

Blatt fiir Patent-, Muster- und

Zeichenwesen, Dezember 1960
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Fugoslawien

Der deutsche Text des Gesetzes iiber Patent und technische Ver-
besserungen vom 31. 10. 1960 ist in der Marz-Nummer 1961 des Blatts
fir Patent-, Muster- und Zeichenwesen erschienen.

Libanon

Die libanesische Republik hat die Nizzaer Fassung des Madrider Mar-
kenabkommens am 30. Mai 1960 ratifiziert.
Blatt fiir Patent-, Muster- und
Zeichenwesen, November 1960
Monaco

Am 8. Mirz 1961 erfolgte die Ratifizierung des Warenklassifikationsab-
kommens von Nizza sowie der Nizzaer Fassung des Madrider Marken-
abkommens.

La Propriété Industrielle, Marz 1961

Republik China ( Taiwan)

Die Warenklassifikation fiir Fabrik- und Handelsmarken ist am 18. 3.
1960 in Kraft getreten.
Patent and Trade-Mark Review, Juli 1960

(Mitgeteilt von der Patentabteilung der CIBA Aktiengesellschaft)



Aus der Praxis des Auslandes

Tiirker

Schutz von Verfahrenserfindungen

Entscheid des Handelsgerichtes 1. Instanz von Istanbul vom 26. Okto-
ber 1960 (Privatinformation).

In diesem Urteil wurde zugunsten einer amerikanischen Firma, In-
haberin des tiirkischen Patentes Nr. 6085, entschieden, dal Verfahren
zur Herstellung von pharmazeutisch wertvollen Substanzen patentierbar
sind, sowohl dann, wenn es sich um neue Verfahren handelt, als auch
dann, wenn die Erfindung in einer Neuanwendung bekannter Methoden
oder Verfahren besteht. Gestiitzt darauf, daf3 der tiirkische Importeur
von Substanzen, die mit den Verfahrenserzeugnissen des Patentes iden-
tisch waren, nicht nachweisen konnte, daB er diese von der Patentinhabe-
rin oder ihren Lizenznehmern bezogen hatte, wurde er wegen Patent-
verletzung verurteilt. Keine Beachtung fand der Umstand, da3 die Im-
porte aus einem Land stammten, das keinen Schutz fiir Verfahren zur
Herstellung von pharmazeutisch wertvollen Substanzen kennt.

(Mitgeteilt von der Rechtsabteilung der Firma J. R. Geigy A.G. Basel)
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Buchbesprechungen

Dr. Rudolf E. Blum und Dr. Mario M. Pedrazzini: Das schweizerische Patent-
recht, Kommentar, Band II. Art. 17-48 PatG, 750 Seiten mit Sachregister,
gebunden Fr. 95.—, Bern, Verlag Stimpfli & Cie. 1959.

La Revue suisse de la propriété industrielle a rendu compte, en 1958, 4 p. 148 et 149,
de la parution du premier volume, en 1957, chez Stimpfli & Cie a Berne, du nouveau
commentaire de Rudolf E. Blum et du professeur Mario M. Pedrazzini sur la loi fédérale
du 25 juin 1954 concernant les brevets d’invention. Ce volume, de plus de 500 pages,
nous conduisait jusqu’a lart. 16 de la nouvelle loi. Le second volume, encore plus
volumineux, ne s’est pas fait attendre, il arrive jusqu’a ’art. 48 et nous laisse espérer la
non lointaine parution du ou des volumes qui clotureront dignement l’ccuvre. Les
auteurs ont maintenu largement, méme au cours du deuxiéme volume, leurs promesses,
en ce qui concerne la recherche des sources, nationales et internationales, legislatives et
jurisprudentielles. Nous sommes en réalité en présence d’une série de monographies
complétes sur tous les chapitres du nouveau monument législatif. La doctrine et la juris-
prudence suisse sur les brevets d’invention, ainsi que ’enseignement universitaire de
cette branche, sont encouragées a faire un pas décisif en avant. La Suisse va se trouver
dans une position particuliérement favorable pour contribuer efficacement aux uni-
fications législatives qui s’imposent chaque jour davantage dans ce domaine soit sur le
plan européen soit sur le plan unioniste. Plinio Bolla

Christian Englert: L invention faite par Uemployé dans Uentreprise privée (Exposé
de droit comparé). Studien zum Immaterialgiiterrecht, herausgegeben von P.J.
Pointet und A. Troller. Band 2, 239 Seiten. Verlag fir Recht und Gesell-
schaft AG, Basel, 1960.

Die Tatsache, daB3 die Mehrzahl der angemeldeten und erteilten Patente Erfindungen
von Arbeitnehmern betrifft sowie der Umstand, daf3 sich in neuerer Zeit die Gesetzgeber
verschiedener Linder veranlaBt sahen, das Recht an der Arbeitnehmererfindung ein-
1aBlich zu ordnen, unterstreichen mit aller Deutlichkeit die Aktualitit des Themas des
zu besprechenden Buches. Dieses Buch ist — um es vorweg zu nehmen — ein vorzigliches
und sehr gut dokumentiertes Werk, das mit seiner separaten und iiberaus klaren Dar-
stellung der in einzelnen Lindern geltenden Regelung der Malterie sowohl dem rechts-
vergleichenden Interesse als auch der Information iiber die Rechtslage in den behan-
delten Staaten dient.
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Der allgemeine Teil befaB3t sich mit der Erfindung und mit dem Arbeitsvertrag.
Wihrend der Abschnitt iiber die Erfindung eine ausgezeichnete Ubersicht iiber das
Erfinderrecht darstellt, die auch der Kenner dieses Rechtsgebietes mit Genul3 und Vor-
teil liest, wird — der Natur der Sache entsprechend — dem Dienstvertrag verhaltnismaBig
kurzer Raum gewidmet. Obwohl sich Englert iiber die Bedeutung, die dem Arbeitsrecht
fiir die Angestelltenerfindung zukommt, klar ist, weist seine Abhandlung in Uberein-
stimmung mit der einschligigen Literatur iiberwiegend immaterialgiiterrechtlichen
Charakter auf, was noch durch die Herausgabe in einer Reihe immaterialgiiterrecht-
licher Studien betont wird. Dieser Umstand sollte indessen nicht dazu verleiten, die
Arbeitnehmererfindung als immaterialgiiterrechtliches Institut aufzufassen. Sie ist,
wenigstens in Liandern, die den Originidrerwerb der Arbeitnehmererfindung durch den
Dienstherrn nicht kennen, ausschlieBlich dem Arbeitsrecht zuzuordnen; denn die Er-
findung ist lediglich die vom Dienstpflichtigen auf Grund des Dienstvertrages erbrachte
Leistung, iiber deren Verfiigung allein das Arbeitsrecht zu bestimmen hat.

Der besondere Teil ist weit umfangreicher als der allgemeine und weckt auch inhalt-
lich besonderes Interesse. Er zeigt das Recht an der Arbeitnehmererfindung in Frank-
reich, England, in den USA, in Italien, in der Schweiz, in Deutschland, Osterreich und
in Schweden sowie die in den kommunistischen Staaten herrschenden Grundsitze auf.
Die einzelnen Landesrechte werden einldfB3lich, tibersichtlich und auBBerordentlich klar
dargelegt und deren charakteristische Merkmale jeweils geschickt zusammengefaBt.
Insbesondere verdient die Beschreibung der Rechtslage in Frankreich (das keine gesetz-
lichen Bestimmungen iber die Arbeitnehmererfindung hat), in England und in den
USA besondere Anerkennung: Der Verfasser hat es verstanden, aus der Fiille der Ge-
richtsentscheide die wesentlichen Prinzipien schon herauszuschilen. Bei der Behand-
lung des amerikanischen Rechts stellt sich Englert allerdings ein tiberflussiges Problem
(S. 128). Die Frage, wie es sich verhilt, wenn der Erfinder sein Patent durch Nicht-
bezahlen der Jahresgebiihren fallen 148t, stellt sich nicht, da das amerikanische Patent-
recht keine Jahresgebiihren kennt.

Fiir das schweizerische Recht kommt Englert zum Ergebnis, der Arbeitgeber erwerbe
die Erfindung origindir, sofern die Erfindertitigkeit zu den dienstlichen Obliegenheiten
des Dienstpflichtigen gehort (Art. 343 OR). Zihlt die Erfindertitigkeit nicht zu den
dienstlichen Aufgaben des Arbeitnehmers, hat sich der Dienstherr aber «einen solchen
Anspruch im Dienstvertrag ausbedungen», so aberkennt Englert dem Dienstherrn trotz
dem Wortlaut des Gesetzes (ebenfalls Art. 343 OR) den Origindrerwerb (S. 153). Es ist
jedoch nicht ohne weiteres einzusehen, weshalb hier eine andere Erwerbsart vorliegen
soll (vgl. Triieb, Derivativer und origindrer Erwerb der Arbeitnehmererfindung durch
den Arbeitgeber im internationalen Privatrecht, GRUR AIT 1961, Seite 15). Zu be-
dauern ist, daB sich Englert mit dieser Frage nur im schweizerischen Recht beschiftigt
und damit den Anschein erweckt, in allen andern von ihm behandelten Rechten er-
werbe der Arbeitgeber derivativ. Dies ist zum mindesten fir Frankreich, Italien und
Schweden zu bezweifeln. Die Bedeutung der Erwerbsart scheint Englert iibersehen zu
haben.

Jugoslawien behandelt Englert im Zusammenhang mit den kommunistischen Staa-
ten, was der Rechtslage in jenem Land nicht ganz gerecht wird; denn das neue, zur
Zeit der Herausgabe des Buches allerdings noch nicht veréffentlichte, Patentgesetz vom
2. 11. 60 hat das Erfindungszertifikat abgeschafft. Aber auch schon vor diesem Gesetz
hatte die Praxis die Trennung zwischen Erfinderschein und Patent aufgelockert und
war dazu ubergegangen, selbst fiir Erfindungen, fir die das Gesetz nur das Zertifikat
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gewihrte, Patente zu erteilen (vgl. Verona, Erfinderschutz und Vergiitung von Arbeit-
nehmererfindungen in Jugoslawien, GRUR AIT 1957, Seite 246 ff.).

Diese wenigen kritischen Bemerkungen tun indessen keinen Abbruch an der vorziig-
lichen Leistung des Urhebers. Seine Studie, die als Dissertation verfaBt worden ist, liegt
weit Giber dem Niveau selbst guter Doktorarbeiten. Es bleibt daher zu hoffen, daf3
Englert durch weitere Publikationen an die Offentlichkeit treten wird. Hans Triieb

Aufbau, Verfahren und Rechtsstellung der Patentamter. Untersuchungen zur Rechis-
lage in Belgien, Frankreich, Grofbritannien, Italien, den Niederlanden, Osterreich,
Schweden, der Schweiz und den USA, von Mitgliedern des Instituts fir aus-
lindisches und internationales Patent-, Urheber- und Markenrecht der Universitit
Miinchen, mit einer rechisvergleichenden Einleitung von Professor Dr. Eugen
Ulmer, Vorstand des Instituts. Schriftenreihe zum gewerblichen Rechts-
schutz, Band 9. 1960. Carl Heymanns Verlag KG. Miinchen — Kéln —
Bonn. S. 360.

Vieles wird geschrieben. Manches davon ist lesenswert und lohnt sich, festgehalten
zu werden; doch gelingt es kaum jemandem, alles aufzunehmen. Einige Studien aber
sind unentbehrlich, die besten unter ihnen fiir die Theorie und die Praxis zu gleicher
Zeit. Dieses seltene Pridikat gebithrt dem hier anzuzeigenden Werk. Der Praktiker
wird es noch mehr benutzen als der Wissenschaftler. Aber letzterer freut sich, daf3 er so
leicht Auskunft iiber Regelungen findet, die er nur mit gréBter Mithe selber zusammen-
suchen koénnte und dabei doch nie die GewiBheit hitte, daB3 seine Ergebnisse richtig
sind. Eine rechtsvergleichende Darstellung des Aufbaus, der Verfahren und der Rechts-
stellung der Patentdmter in Patent-, Muster- und Markensachen erleichtert nicht nur
demjenigen die Arbeit, der die Titigkeit der Patentdmter sich oder seinen Klienten
dienstbar machen will. Der Vergleich der verwaltungsrechtlichen und gerichtlichen
Regelung gibt dem Wissenschaftler einen vorziiglichen Hintergrund, um die formelle
Handhabung des gewerblichen Rechtsschutzes und die Nichtigkeitsverfahren besser zu
begreifen. Gerade dieser Teil des Immaterialgiiterrechts ist besonders schwer zuging-
lich. Die Autoren haben es ausgezeichnet verstanden, die verschiedenen Systeme klar
darzustellen. Bei den Niederlanden und der Schweiz sind tiberdies schematische Dar-
stellungen beigefiigt. Da es sich immer wieder zeigt, dal ausldndische Rechte kaum je
irrtumsfrei zu verstehen und mitzuteilen sind, hat der Leser sogleich die Frage auf der
Zunge, wer denn da die Richtigkeit garantiere. Die beruhigende Antwort geben die
FuBinoten zu den Lianderberichten, denen man entnimmt, dal3 die kompetentesten Per-
sonen, zum Teil der Direktor des Patentamtes (Schweiz: Dir. Dr. H. Morf), die Studien
uberpruften.

Ulmer schildert in der Einleitung den Anlaf3 zu diesen Untersuchungen. Er ist in
der auch in der Schweiz verfolgten Auseinandersetzung iiber die Rechtsstellung des
Deutschen Patentamtes zu finden.

In dret Anlagen sind beigefiigt: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. Juni
1959, Verzeichnis des Schrifttums zur Frage der Rechtsstellung des Deutschen Patent-
amtes, Auszug aus der Amtlichen Begriindung zum Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur
Anderung und Uberleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechts-
schutzes.
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Folgende Verfasser haben die Berichte ausgearbeitet: Belgien: H. v. Moltke, Frank-
reich: R. Krasser, GroB3britannien: D. Reimer, Italien: R. Krasser, Niederlande: F.-K.
Beier, Osterreich: M. Bohlig, Schweden: H. v. Moltke, Schweiz: R. Krasser, U.S.A.:
M. Bohlig.

Das Institut fiir ausldndisches und internationales Patent-, Urheber- und Marken-
recht der Universitidt Miinchen, das E. Reimer griindete und E. Ulmer nun leitet, hat
wieder einmal seine fiihrende Stellung in der rechtsvergleichenden Arbeit im Gebiete
des Immaterialgiiterrechts eindrucksvoll unter Beweis gestellt. A. Troller

Remo Franceschelli: Studi riunitt di Duritto Indusiriale, Milano, 1954, S. 813,
Lire 4500.

In diesem Werk sind zahlreiche Aufsitze Franceschellis aus dem Gebiet des gewerb-
lichen Rechtsschutzes und Urheberrechts zusammengefaBt, die schon in verschiedenen
Zeitschriften erschienen waren.

Es ist nicht méglich, den Reichtum an Ideen auch nur in Stichworten hier festzu-
halten. So sei das Werk bloB angezeigt, und es sei dabel gesagt, daBl es das einldBlich
besprochene grole Werk «Trattato di Diritto Industriale» aufs beste ergdnzt und dal3
es mit Vorteil konsultiert wird, wenn besonders schwierige Einzelfragen zu beantworten
sind: z.B. Recht am Handelsnamen, Konzernmarken, Ubertragung der Marke, Deka-
denz der Marke, Benutzung der Zeichen eines andern, beschreibende Marken im
pharmazeutischen Gebiet, Konkurrenzklauseln und Antitrustrecht, parasitirer Wett-
bewerb, Import in das Gebiet des exklusiven Vertreters, Ausziige aus Zeitschriften und
Urheberrecht, Klagerecht des Lizenznehmers, Ausiibungszwang, Beweislast im Patent-
recht, Gesellschaftsvertrage.

In diesen und zahlreichen andern Studien, fiir deren Zusammenfassung wir France-
schelli dankbar sind, kommt sein scharf analysierender Geist zur vollen Entfaltung. Das
Werk ist eine unerschopfliche und sich immer aufs neue bewihrende Fundgrube wert-
voller immaterialgiiterrechtlicher Auskiinfte und ein Katalysator bei der praktischen

und theoretischen Behandlung der von unserem Autor durchgearbeiteten Themen.
A. Troller

Remo Franceschelli: Tratlato di Diritio Indusiriale, Parte Generale, Milano 1960,
Volume Primo, p. XIX, 677; Volume Secondo, p. 806.

Franceschellis groBes Werk, dem noch ein dritter Band zugesellt wird, erfiillt zwei
Aufgaben: Es ist Nachschlagewerk und versucht iiberdies, das Gebiet des gewerblichen
Rechtsschutzes und Urheberrechts dogmatisch auf neue Weise zu bewiltigen.

Zuerst berichte ich uber das Werk als Auskunftsquelle.

Wer Franceschelli kennt, weil3, wie viel ihm an der umfassenden Dokumentation
liegt. Immer von neuem iiberarbeitet er die Manuskripte und ergénzt das Material; es
fallt ihm schwer, das Werk aus der Hand zu geben und vorliufig als abgeschlossen zu
erkliren. Die reiche Ernte seines unermiidlichen Studiums ist nicht etwa auf einen
Haufen gebracht; der Autor hat sie weit und gut sichtbar ausgebreitet und zeigt alles
derart vor, wie ein Sammler seine Schitze den Besuchern vor die Augen legt und sie
erkldrt. Der flissige Vortrag 148t vergessen, daf eine Kenntnis an die andere gereiht
ist; man erfaBt die Tatsachen als Teil der Entwicklung des Rechts- und Wirtschafts-



lebens, der politischen Situationen und der wissenschaftlichen Auseinandersetzungen.
Das ist insbesondere von der Art, wie er den historischen Werdegang darstellt, zu sagen.

Auch unser Autor vermag in der Antike keine Ansétze fiir einen Schutz der Geistes-
werke zu finden. Das griechische Recht, das, wie der Schreibende erst seit kurzem weil3,
erwiahnenswert wire, ist nicht einbezogen. Das rémische Recht wird eingehend darauf
gepriift, ob nicht doch Berithrungspunkte mit dem gewerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht im heutigen Sinne zu finden seien. Dabei erfahren wir vieles iiber die
rémische Wirtschaft in klassischer und nachklassischer Zeit. Aktuell ist der Hinweis auf
einen Erlaf} des Kaisers Leon (473) und das Ediktum von Zenon (483), durch die Preis-
abreden und alle andern Beschriankungen des freien Marktes sowie Monopole im all-
gemeinen verboten wurden; den Schuldigen war Einziehung ihres Vermogens und
lebenslingliche Verbannung angedroht. (Ubrigens hatte schon Dyonisios, wie Aristo-
teles berichtet, einen Mann, der durch den Ankauf von Eisenerzen sich ein Monopol
verschaflte, lebensldnglich aus Syrakus verbannt, thm aber den Gewinn belassen.)
Ebenso lesenswert ist die Auskunft tiber das vergebliche Suchen nach Spuren des ge-
werblichen Rechtsschutzes im Wirtschafts- und Rechtssystem des Mittelalters. Im
Hochmittelalter sei die Wirtschaft so eingeschrankt gewesen, daf3 der Handel keiner
Regelung bedurfte. Erst im spiateren Mittelalter finde man im Zusammenhang mit der
Bildung von Gemeinden und der Griindung von Stddten eine schiichterne Wiederauf-
nahme kaufménnischer Bezichungen und den Anfang einer Markt- und Arbeitsteilung.
Zauberei und Erfindungen habe man nicht auseinander gehalten. Auch damals habe
man Monopole in Verbindung mit Zenons Edikt als Ubel bezeichnet. Selbst wer sich
nicht fir die Vorgeschichte des gewerblichen Rechtsschutzes besonders interessiert, wird
Franceschellis Darstellung iiber das mittelalterliche Wirtschaftssystem gerne folgen.
Monopole und Regelung der Konkurrenz in der Renaissance sind in aller Breite vor-
gelegt; auch da kommt der Leser nicht in Versuchung, eine gedringtere Darstellung zu
wiinschen. Den Boden des gewerblichen Rechtsschutzes betritt Franceschelli mit der
Darstellung der Entwicklung der Verbands- zur Unternchmensmarke. In der Renais-
sance wurden Gewerbetreibende in Italien verpflichtet, ihre Waren mit threm Zeichen
zu markieren (Markenzwang wie heute in den Volksdemokratien und der UdSSR).
Daneben wurden auch noch weitere Marken freiwillig angebracht.

Diese Darstellung tiber die Entwicklung des Markenrechts ist besonders verdienst-
voll, weil sie in den immaterialgiiterrechtlichen Werken fehlt; seit Kohler hat sich ihrer
niemand mehr so eingehend angenommen. Neue Einsichten gewinnt der Leser sodann
aus den Darstellungen iiber das Verhaltnis von Zauberei und Technik in der Renais-
sance als kultureller und &konomischer Faktor. Hierauf fithrt uns der Autor von den
ersten Privilegien zur Gesetzgebung bis zu den multilateralen Konventionen. Dem
historischen Teil sind mehr als 400 Seiten gewidmet. Thm folgt ein Kapitel, in dem die
Vor- und Nachteile des Vorpriifungssystems bei der Patenterteilung erwogen sind, und
ein weiteres tiber die Erteilung des Urheberrechts auf Grund erfiillter Formalititen.
Dann schreitet Franceschelli weiter zu den amerikanischen Antitrustgesetzen und den
europidischen nationalen und supranationalen Bestimmungen zum Schutz des freien
Wettbewerbs.

Der zweite Band beginnt mit einer Ubersicht iiber die italienischen nationalen und
die internationalen Rechtsquellen (bilaterale und multilaterale Staatsvertrige) im Ge-
bict des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts, der er Ausfithrungen iiber
die Auslegung und Anwendung der Normen im gewerblichen Rechtsschutz folgen 148t,
wobei er auf die Notwendigkeit des Vertrautseins mit den technischen kiinstlerischen
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und wirtschaftlichen Tatbestinden und Verhiltnissen hinweist. Auf 400 Seiten erteilt
unser Autor hernach Auskunft iiber die administrative Pflege des gewerblichen Rechts-
schutzes, wobel er auch ausldndische typische Beispiele und die internationalen Or-
ganisationen einbezieht.

Fiir die zweckmiBige Beniitzung der so reich erteilten Information sind die ganz
auBergewdhnlich gut dotierten Register (170 Seiten) wichtig: zitierte Autoren, Namen,
Linder und Ortschaften, Verzeichnis der Organe, Verbiande und dhnlicher Gebilde,
der Bureaux und Behérden, Quellennachweis (aufgeteilt in historische, italienische,
franzgsische, deutsche, englische, der USA, spanische, schweizerische und verschiedene,
internationale); Verzeichnis der Privilegien und der Gerichtsfille und schlielich ein
selten einldBliches Sachregister (bei jedem Hinweis sind die Fundstellen im Werk zu-
gefiigt). Das alles wird hier so ausfiihrlich erwdhnt, um recht eindringlich hervorzu-
heben, welch wertvolles und zuverléssiges Nachschlagwerk Franceschelli vor allem den
Wissenschaftlern, aber auch den Praktikern, die sich mit internationalem Recht zu
beschiftigen haben und selbstindig den Problemen nachgehen, auf den Tisch gelegt hat.

Zum dogmatischen Teil gibt Franceschelli Erklirungen im Vorwort. Er erinnert an
eine Feststellung, die er 1949 anlidBlich der Rezension von Grecos Werk «I diritti sui
beni immateriali» machte, daf ein allgemeiner Teil des gewerblichen Rechtsschutzes
und Urheberrechts in der italienischen und ausldndischen Literatur fehle. Diese Liicke
habe das vorgelegte Werk zu fiillen. Der Begriff der Immaterialgiiter sei aus seiner zen-
tralen Stellung zu vertreiben und man habe an seine Stelle den Wettbewerb und die
Monopole zu setzen. Am Schlufl des Vorwortes spricht Franceschelli die Hoffnung und
Erwartung aus, daBl das Werk zu den Angelsachsen, Deutschen und Franzosen, die so
tun, als ob sie die italienische Rechtsliteratur und -kultur vergessen haben und sie un-
beachtet lassen wollen, ein Echo der italienischen Rechtswissenschaft trage und ihnen
zeige, wie viele Geistesprodukte sie in diesem Gebiet den italienischen Juristen ver-
danken, wobel unser Autor dann sogleich beifiigt «{und wir ihnen)». (Es wire wirk-
lich wiinschenswert, dal3 die unserm Denken verwandte und bewunderungswiirdige
italienische Rechtsliteratur mehr Beachtung fidnde, doch fehlt meistens die Voraus-
setzung dazu: die ausreichende Kenntnis der italienischen Sprache.)

Franceschellis Theorie, die den gewerblichen Rechtsschutz auf der freien Konkurrenz
und den vom Staat verliehenen Monopolen aufbaut, wurde vor ihm schon frither in
Aufsitzen eingehend dargetan. Der Schreibende hat sich damit in seinem Buch «Im-
materialgiiterrecht», Basel, 1959, S. 49fF. N. 11, 106 fI. kritisch auseinandergesetzt. Da
Franceschellis Werk schon abgeschlossen war, als das «Immaterialgiiterrecht» er-
schien, konnte er nur darauf verweisen, nicht aber replizieren. Der Rezensent begnuigt
sich, weil er dem dort Gesagten nichts Wesentliches beizufiigen hat, mit wenigen Be-
merkungen. Franceschelli reiht auch das Urheberrecht in den gewerblichen Rechts-
schutz ein. Der Schreibende hatte das in seinem 1948 erschienenen Buch «Der gewerb-
liche Rechtsschutz» von denselben Erwigungen geleitet ebenfalls getan, ndmlich des-
wegen, weil das Exklusivrecht dem Autor vor allem den ékonomischen Nutzen seines
Werkes vermittle. Er lief sich aber von den Kritiken belehren, die thm entgegenhielten,
die ideellen Interessen des Autors kommen dabel zu kurz. So gab er der zweiten Auflage
jenes Buches den Titel « Immaterialgiiterrecht» und wihlte das «geistige Eigentum»
als dessen Fundament. Franceschelli betrachtet das ganze Gebiet zu sehr nur als Be-
tatigungsfeld des homo oeconomicus. Seine These wird insbesondere auch durch die
Entwicklung des Immaterialgiiterrechts in den kommunistischen Staaten widerlegt.
Gerade dort zdhlen die Erfindungen und Werke der Literatur und Kunst zu denjenigen
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persénlichen Gilitern, an denen grundsitzlich den Schépfern das AusschlieBlichkeits~
recht zusteht. Wenn sie dann auch gezwungen sind, die Nutzung Staatsunternechmen zu
iiberlassen, so dndert das doch nichts daran, da3 diese Geisteswerke als Immaterial-
giiter anerkannt und grundsitzlich gleich Objekten behandelt werden, an denen pri-
vates Eigentum toleriert wird. Immaterialgiiterrecht und geistiges Eigentum geben also
die gemeinsame Basis, die uns erméglicht, mit kommunistischen Staaten in diesem
Gebiet uns staatsvertraglich zu einigen. Franceschellis Wettbewerbs- und Monopol-
theorie richtet eine uniiberwindbare Mauer auf. Auch der Markenzwang in den kom-
munistischen Staaten, der die Verbindung der Waren zur Herkunftsstitte sichern soll,
der der Marke also keine konkurrenzmiBige Funktion zudenkt, zeigt, daB3 Franceschelli
einem Aspekt unseres Wirtschaftssystems zu viel Gewicht beimall. Wir gelangen am
besten zum Sinn dieses Gebietes, das Patent-, Urheber-, Muster- und Modell-, Marken-
und Wettbewerbsrecht umfaf3t, wenn wir davon ausgehen, daf3 derjenige, der besondere
geistige Werte geschaffen hat, als der Eigentiimer anerkannt sein soll und daB3 ein Unter-
nehmen einen Anspruch darauf hat, seine Waren durch ein Kennzeichen von allen
andern abzuheben und so seine Verbundenheit mit diesen Produkten zu betonen. Die
wettbewerbsmiBige Benutzung dieser Rechtslage ist nur eine der Moglichkeiten, die die
Immaterialgiiterrechte ihrem Trager verschaffen. Diese Bemerkungen sind selbstver-
standlich nicht so zu verstehen, da3 wir unsere Rechtstheorie nach der Moglichkeit
einer Verstindigung mit kommunistischen Staaten auszurichten haben. Wenn wir aber
schon feststellen kénnen, dal dort wichtige, gesetzlich klar festgehaltene Ansitze dafiir
da sind, daB dem Schépfer eines Geisteswerkes dieses zugesprochen wird, dal3 also der
einzelne zu seinem Recht kommt, so darf uns das ermutigen, nicht die wirtschaftlichen
Uberlegungen in den Vordergrund zu schieben, sondern am Immaterialgiiterrecht und
geistigen Eigentum festzuhalten.

Es ist zu hoffen, daB Franceschellis Werk von vielen eingehend studiert wird und
daB3 zahlreiche Rechtswissenschaftler von ihm zu neuem Durchdenken angeregt wer-
den. Darin sieht der Rezensent die Wirkung des dogmatischen Teils. Daf} er hingegen
den Lernenden zum Gebiete hinzugeleiten und ihm dort die erste Orientierung zu
geben vermége, das wird wohl kaum zu erwarten sein. A. Troller

Wenzel Goldbaum: Urheberrecht und Urhebervertragsrecht, Kommentar, I11. Auf-
lage, Baden-Baden (Verlag fiir angewandte Wissenschaften) 1961.

Die deutsche Urheberrechtswissenschaft erlebt ohne Zweifel eine besondere Bliite-
zeit, deren wesentliche Griinde wohl die Reformarbeiten und, Hand in Hand mit die-
sen, die zum groBen Teil wegen der technischen Entwicklung ins Schwanken geratene
Handhabung des Urheberschutzes sein diirften. Zu den neueren Werken (Hubmann,
Rintelen, Runge, Ulmer) gesellt sich nunmehr die vorliegende dritte Bearbeitung des
im Jahre 1927 in zweiter Auflage erschienenen Kommentars zum Urheber- und Ur-
hebervertragsrecht von Wenzel Goldbaum.

Die Anlage des Werkes ist im wesentlichen die gleiche geblieben. Im urheberrecht-
lichen Teil behandelt der Verfasser in Kommentarform aber gleichgeordnet beide
deutschen Gesetze (das LUG und das KUG), was im Hinblick auf die « Wiedervereini-
gung» beider Gesetze im geplanten neuen deutschen URG auch vom deutschen Stand-
punkt aus nur logisch und zweckmiBig erscheint. Die Reihenfolge der Behandlung des
Stoffes ist demgemil durch das Gesetzesskelett gegeben und bietet zu keinen beson-
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deren Bemerkungen Anlal3. Der Verfasser setzt aber deutliche Hauptakzente besonders
dort, wo seiner Auffassung nach die schwichsten oder gefahrdetsten Stellen im Gebédude
des Urheberrechts sind. So verteidigt er mit besonderer Energie das urheberrechtliche
Reservat gegen die Eingriffe des Wetthewerbsrechts, ein Unterfangen, das ebenso wichtig
wie schwer ist. Seine Kritik ist mitunter in ihrem beiflenden Ton doch sehr zutreffend,
so etwa im Satz: «Die Behandlung des einzelnen Urhebers als eines monopolistischen
Unternehmens ist. . . eine unertragliche Amerikanisierung» (S. 22), wobei der Hinweis
auf die mitunter sicher zu leichtfertige Ubernahme und Verwertung nordamerikani-
schen Gedankengutes in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht nicht hitte deutlicher aus-
fallen kénnen. Ein weiteres Hauptanliegen von Goldbaum ist offensichtlich der Versuch,
das Niveau des schutzfihigen Werkes zu heben, was begriift werden muf3, kann doch der
urheberrechtliche Schutz vor drohenden Verwasserungserscheinungen nur dadurch ge-
rettet werden. Und véllig stimmt man dem Verfasser zu, wenn er durch ein paar kraftige
Bemerkungen die Haltlosigkeit einiger Entscheide zeigt, die jedem auffillt, der die
dsthetische Empfindung von der urheberrechtlichen Betrachtungsweise noch nicht ver-
bannt hat. Unser Bundesgericht scheint in neuerer Zeit auch hier eine nicht unmerk-
liche und lebhaft zu begriilende Wandlung durchfithren zu wollen, wie die Ausfiih-
rungen im Sherlok Holmes Entscheid (BGE 85 II 1201T.) zeigen. Ebenfalls zutreffend
diirfte die klare Stellungnahme von Goldbaum gegen die eigentliche Vervielfdltigung von
Urheberrechten und verwandten Befugnissen sein, die endgiiltig im Gesetz festgelegt zu werden
droht. Wie bedenklich diese Entwicklung ist, zeigt am besten das vom Verfasser ge-
wihlte Verfahren der Kritik: er braucht nur das Dispositiv des Entscheides des KG
vom 8. 7. 1957 anzugeben, um den Leser duflerst kritisch einzustellen. Der Beklagte
wurde unter anderem dort verurteilt, zu unterlassen: «Tonbidnder von Opernauf-
fithrungen in der stadtischen Oper Berlin, in denen das Orchester der stiddtischen Oper
Berlin mitwirkt, ohne die Einwilligung der nachstehend aufgefithrten Mitglieder des
Orchesters aufzunehmen, solange dieselben Mitglieder des Orchesters der stddtischen
Oper Berlin sind» (es folgen die Namen von fast hundert Orchestermitgliedern). Vor
solchen Entgleisungen méchten wir uns gerne durch die praktische Einstellung unserer
Gerichte geschiitzt wissen. Die Sorge Goldbaums ist hier im Grunde, wenn man das
rein rechtliche Gebiet verldfit, die Sorge um den Schutz eines sozialen Standes, ndmlich
desjenigen der schopferisch-geistigen Arbeiter. Dieser Gedanke kommt bei Goldbaum
immer wieder vor (vgl. etwa Seite 9 und Seite 84) und scheint nicht unberechtigt, wenn
auch in ihm die Gefahr schlummert, das Urheberrecht doch als Teil des Arbeitsrechts
zu betrachten, was das Urheberrecht selbst in den Grundlagen treffen diirfte.

Diese paar Hinweise mégen ausreichen, um anzudeuten, wo der unbestreitbare Wert
dieser Veroflentlichung liegt, ndmlich in der frischen kritischen Einstellung. Sie ist
manchmal sicher zu pointiert, gelegentlich auch unberechtigt, manchmal scheint sie
die Hervorhebung eigener Erfolge des Verfassers als Rechtsanwalt doch zu willig zu
befolgen — aber, wer kann dies Goldbaum tibelnehmen, wo er uns so viel gegeben und
ebensoviel eigentlich herausgefordert hat? Hinzu kommt, daB diese sehr konkreten
Hinweise den Leser in die Kampfatmosphire unlangst verfochtener und wichtigster
Prozesse versetzen, womit er den Problemen mit gréBBerer Leidenschaft nachgeht, was
nicht unbedingt von Nachteil sein diirfte. M. M. Pedrazzini
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b) Auf Vorschlag der chemischen Industrie:

b) Sur proposition de ’industrie chimique:

Eggenberger Dr.,

i.Fa. Sandoz AG., Basel
Jaccard Dr., i.Fa. Sandoz AG., Basel
Kambli Dr., 1. Fa. CIBA AG., Basel
Ris Dr., Ing.-Chem.,

i.Fa. Geigy A.G., Basel
Usteri Dr. E.,

i.Fa. CIBA A.G., Basel
Wysard Dr.,

i.Fa. J.R. Geigy A.G., Basel

c) Auf Vorschlag der Maschinenindustrie:

c¢) Sur proposition de I’ Industrie des machines:

Hess H., Ober-Ing., AG. Jak.Rieter & Co.,
Kilchberg/ZH

Honegger Dr. E., Professor fiir
Textilmaschinenbau und Textil-
industrie an der ETH, Ziirich

d) Auf Vorschlag des Amies
Siir geistiges Eigentum:

d) Sur proposition du Bureau fédéral
de la propriété intellectuelle:

Graf Dr. Paul, Sektionschef I beim
Amt fir geistiges Eigentum
Hemmeler Dr. W., Sektionschef I
beim Amt fiir geistiges Eigentum
Matzinger Karl, dipl. Masch.-Ing.,
Sektionschef I beim Amt fiir
geistiges Eigentum
Stocker Dr. E., Chemiker,
ZielstraBle 2, Kreuzlingen-Ost

11, Uhrengebiet
1I. Domaine de I’ horlogerie

a) Auf Vorschlag der Chambre suisse
de Phorlogerie:

a) Sur proposition de la Chambre suisse
de I’ horlogerie:

Attinger Claude, Dr. é&s sciences,
physicien L.S.R.H., Neuchitel,
Laboratoire Suisse de Recherches
Horlogéres, Neuchatel

Béguin Pierre, Technicien horloger,
Directeur technique Revue Thommen
S.A. Waldenburg, Waldenburg
(Bale camp.)

Berger Francis, Ing. électricien E.P.F.,
Professeur au Technicum cantonal
de Bienne pour la chronométrie
électronique, Ebauches S.A.
Neuchitel, Neuchétel 6

Beyner André, Ing. diplomé L.S.R.H.
Ebauches S.A. Neuchitel,
Neuchétel

Braun Auguste, Dr &s sciences,
physicien L.S.R.H., Neuchatel,
Laboratoire Suisse de Recherches
Horlogeéres, Neuchatel

Defossez Roger, Technicien horloger,
Directeur, Ecole d’horlogerie du
Locle, Le Locle

Dinichert Paul, Dr. &s sciences,

Chef de la recherche scientifique

L.S.R.H., Neuchitel, Laboratoire
Suisse de Recherches Horlogéres,
Neuchitel

DuBois Pierre, ancien Directeur de
I’Ecole d’horlogerie de St. Imier,
Directeur technique d’Ebauches S.A.
Neuchitel, Ebauches S.A., Neuchitel

Gauchat Maurice, Technicien horloger,
Doyen de I’Ecole
d’horlogerie de Genéve, Genéve

Huguenin Charles, Technicien horloger,
Professeur, Ecole
d’horlogerie du Locle, Le Locle

Humbert Bernard, Maitre de
pratique a I’Ecole d’horlogerie de
Bienne, Bienne
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Jan Jean-Pierre, Dr. &s sciences,
physicien L.S.R.H. Neuchitel,
Laboratoire Suisse de Recherches
Horlogéres, Neuchatel

Kartaschoff Peter, Ingénieur électronicien
EPF, L.S.R.H. Neuchitel,
Laboratoire Suisse de Recherches
Horlogeéres, Neuchatel

Meyer Friedrich, Technicien horloger,
Ebauches S.A., Bureaux
centraux de Granges, Granges

Morier Henri, Ingénieur électricien EPF,
Ebauches S.A. Neuchatel,

Neuchatel

Migeli Henri, Professeur, Dr. és sciences,
Directeur du L.S.R.H.

Neuchatel, Laboratoire Suisse de
Recherches Horlogeres, Neuchatel

Miiller Werner, Docteur en physique
de I’Université de Bale, Fab.
d’Ebauches A. Schild S.A. Granges,
Granges

Nardin Marc, Ingénieur Horloger,

Chef du Laboratoire de la Cie des
Montres Longines St.-Imier, St.-Imier

Pfister Werner, Technicien horloger,
Directeur, Ecole d’horlogerie de
Soleure, Franz-Landweg 11, Soleure
(ou Ecole d’horlogerie Soleure,
Weissensteinstrasse 49, Soleure)

Piton Charles, Technicien électricien,
Chef du service électrique de la
maison Omega, Bienne, Bienne

Renaud Jean-Pierre, Licencié és sciences,
chimiste L.S.R.H. Neuchatel,
Laboratoire Suisse de Recherches
Horlogéres, Neuchatel

Rondez Maurice, Chef du bureau
technique, Fabrique de boites
E. Piquerez, Bassecourt, Bassecourt

Roulet Jacques-André, Technicien
horloger, Directeur, Ecole d’hor-
logerie dela Vallée de Joux, Le Sentier

Schenkel Henri, Ingénieur mécanicien
électricien, EPF, ancien
Directeur, Ecole de mécanique de
La Chaux-de-Fonds,

La Chaux-de-Fonds

Schneider Henri, Technicien horloger,
Directeur Section d’horlogeric,
Ecole de St.-Imier, St.-Imier

Stamm Heinrich, Technicien horloger
et technicien électricien,

Fabrique d’Ebauches Eta S.A.
Granges, Granges

Steinemann Samuel, Physicien EPF,
L.S.R.H. Neuchatel, Laboratoire
Suisse de Recherches
Horlogeéres, Neuchatel

Straumann Fritz, Maschinentechniker,
Technischer Direktor des Institutes
Dr. Ing. N. Straumann AG.
Waldenburg, Waldenburg BL

Vaucher Hugues, Technicien horloger,
Directeur technique, Les
Fabriques de balanciers réunies S.A.,
rue du Viaduc 30, Bienne

Vorpe Robert, Technicien mécanicien
électricien, Directeur, Ecole
d’horlogerie de St.-Imier, St.-Imier

Vuilleumier Marcel, Technicien
horloger, ancien Directeur de I’Ecole
d’horlogerie de la Vallée de Joux,
Clos des Rocailles, Clarens

Wiget Fridolin, Technicien horloger,
Sous-Directeur, Ecole d’horlogerie
de La Chaux-de-Fonds,

La Chaux-de-Fonds

Wyss Max, Technicien horloger,
Préposé de I’Ecole d’horlogerie de
Bienne, Bienne

b) Auf Vorschlag der Maschinenindustrie:
b) Sur proposition de I’ Industrie des machines:

Marty Arnold, Ing.,
i.Fa. Hasler AG., Bern

¢) Auf Vorschlag des Amtes
Sfiir geistiges Eigentum:

¢) Sur proposition du Bureau fédéral
de la propriété intellectuelle:

Fiers Jacques, ing. méc. dipl., chef
de section I au Bureau fédéral de la
propriété intellectuelle
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Kénitzer Werner, dipl. Masch.-Ing.,
Sektionschef I beim Amt fiir
geistiges Figentum

Lips Dr. E., dipl. Physiker, Sektionschef I

beim Amt fiir geistiges Eigentum

Tschudi Dr. W., Chemiker,
Sektionschef I beim Amt fir
geistiges Eigentum

111. Patentrechtskundige Mitglieder
mit technischer Bildung

III. Membres spécialisés dans le droit des
brevets, avec formation technique

Auf Vorschlag des Amtes
Sfiir geistiges Ergentum:

Sur proposition du Bureau fédéral de la
propriéié intellectuelle:

Ammann E., dipl. Masch.-Ing.,
Patentanwalt, Bern

Bovard F.A., dipl. El.-Ing. und
Fiirsprecher, Patentanwalt, Bern

Braun André, Chemiker,
Patentanwalt, Basel

Bugnion Alexandre, physicien,
ingénieur-conseil, Genéve

Dériaz Georges, Ing. chimiste
diplémé, ingénieur-conseil, Geneve

Egli A.R., Dr.jur., Dipl.-Ing.,
Patentanwalt, Ziirich

Isler Fritz, Dipl.-Ing.,
Patentanwalt, Ziirich

Robert J.S., Ing. diplédmé,
ingénieur-conseil, Genéve

Scheidegger H., Dr. Ing.,
Patentanwalt, Ziirich

B. Patentabteilungen
B. Sections des brevets

Auf Vorschlag des Amtes
Siir geistiges Eigentum:

Sur proposition du Bureau fédéral
de la propriéié intellectuelle:

Volkart G., Dr. Ing.,
Patentanwalt, Ziirich

Winter Dr. W., Direktor der
Hoffmann-La Roche & Co. AG.,
Basel

IV. Rechtskundige Mitglieder
IV. Membres juristes
a) Auf Vorschlag des
Kaufmdnnischen Direktoriums:
a) Sur proposition du
Directoire commercial:

Irminger Otto, Dr., Rechtsanwalt,
Bahnhofstralle 42, Ziirich

b) Auf Vorschlag der chemischen Industrie:
b ) Sur proposition de 'industrie chimique:
Engi Dr. J.G.,

Direktor i. Fa. CIBA AG., Basel

Huber Dr. E.,
Direktor i.Fa. Geigy A.G., Basel

¢) Auf Vorschlag des Amtes
Siir geistiges Eigentum:

¢) Sur proposition du Bureau fédéral
de la propriété intellectuelle:

Blum Dr.jur. R., 1. Fa. E. Blum & Co.,
Patentanwilte, Ziirich

Kummer Prof. Dr. M.,
RiittistraBe 17, Zollikofen

Matter Dr. E., Fursprecher,
Spitalgasse 37, Bern

Pointet P.J., Dr., prof. 4 I’Université

de Neuchatel, Etzelstralle 23, Ziirich

Troller Dr. A., Prof. an der
Universitiat Freiburg, Luzern

Usteri Dr. P. L., Oberrichter,
Voltastral3e 30, Ziirich

Muggli W., dipl. Physiker, Adjunkt IT
beim Amt fiir geistiges Eigentum

Bariswyl X., ing.¢l.dipl., expert 1
au Bureau fédéral de la propriété
intellectuelle

Wohlers R., ing. él.dipl., adjoint II
au Bureau fédéral de la propriété
intellectuelle

(Bundesblatt N°52 vom 29

. 12. 1960, Seiten 1603-1605)






Haftung fiir vorsitzliche oder grobfahrlissige

ungerechtfertigte Verwarnung

THEO FISCHER, SURSEE

I. Einleitung

Der Inhaber eines Patents oder einer eingetragenen Marke warnt hiu-
fig einen «Verletzer», von einer bestimmten Handlung abzulassen, weil
sie in sein Recht eingreife. Der Schutzrechtinhaber will dadurch einem
Schaden vorbeugen und zugleich den allfilligen guten Glauben des Ein-
greifers zerstoren. Eine Aufforderung kann aber zu Unrecht erlassen wor-
den sein. Das ist der Fall, wenn das angerufene Patent oder die eingetra-
gene Marke nichtig ist.

Ungerechtfertigte Verwarnungen behindern den Betrieb des Verwarn-
ten. Vielfach stellt er — durch die Warnung bewogen — seine Tatigkeit ein,
um sich nicht der Gefahr auszusetzen, Schadenersatzanspriiche des ver-
meintlichen Schutzrechtinhabers befriedigen zu miissen. LaBt er sich auch
nicht zu dieser einschneidenden Maf3inahme bewegen, kann er immerhin
beunruhigt sein und durch die erzeugte Unsicherheit in der Fortentwick-
lung seiner Arbeiten gechemmt werden®. Meist sicht er sich genotigt, seiner-
seits die Rechts- und Sachlage eingehend abzukliren, was mit Arbeit und
Kosten verbunden ist.

Haftet der Schutzrechtinhaber gegeniiber dem Verwarnten fiir diesen
Schaden aus ungerechtfertigter Geltendmachung der Verletzung von Pa-
tent- oder Markenrechten, wenn er um die Nichtigkeit seines Rechtes
wuBlte oder an dessen Giiltigkeit ernstlich zweifeln muflte? Die Priifung
der Haftbarkeit beschrinkt sich demnach auf vorsétzliche oder grobfahr-
lassige, ungerechtfertigte Verwarnung.

1BGH in GRUR 1954, 391 fL.
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II. Die deutsche Rechtslage

Nach der deutschen Auffassung ist der Verwarner bei ungerechtfertig-
ter Verwarnung schadenersatzpflichtig, sofern er schuldhaft gehandelt hat.
Leichte Fahrlissigkeit gentigt 2. Theorie und Praxis stoen indessen bei der
Konstruktion des Haftungsgrundes auf Schwierigkeiten.

1. Die unberechtigte Verwarnung als Eingriff in den eingerichteten und ausgeiibten
Gewerbebetrieh

Die deutsche Rechtsprechung? hat seit langem die unberechtigte Ver-
warnung als einen rechtswidrigen « Eingriffin den eingerichteten und aus-
gelibten Gewerbebetrieb» angesehen und den Verwarner gemdf3 § 823
Abs. 1 BGB schadenersatzpflichtig erkldrt. Die Rechtsprechung nimmt
also ein «eigentiimliches subjektives Recht» 4 am eingerichteten und aus-
gelibten Gewerbebetrieb an, das nach § 823 BGB geschiitzt ist. Der Be-
trieb stelle in seiner wesensméifligen Verbundenheit von materiellen und
immateriellen Vermégenswerten ein dem Eigentum parallel laufendes ab-
solutes Vermoégensrecht dar s, Der Rechtsschutz aus § 823 Abs. 1 BGB sei
fiir dieses Recht am eingerichteten und ausgeiibten Gewerbebetrieb nicht
nur gegeben, «wenn sich der Eingriff gegen den Bestand des Gewerbebe-
triebes richtet, sondern auch dann, wenn die Stérung seine einzelnen Er-
scheinungsformen, wozu der gesamte gewerbliche Tiatigkeitsbereich ge-
hort, betrifft»®. Es geniigt also jede Beeintrdchtigung der gewerblichen
Thétigkeit eines anderen?.

Dieser Rechtsprechung wurde vielfach widersprochen. REIMER & kommt
zum SchluB}, daBl das Unternchmen als solches nicht durch § 823 Abs. 1

2 REIMER, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 2. Aufl. Miinchen/Kéln/Berlin
1958, 299 und Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 3. Aufl. Kéln/Berlin 1954, 726;
TeTZNER, Kommentar zum Warenzeichengesetz, Heidelberg 1958, 391; RG in GRUR
1939, 609.

3 RG in GRUR 1930, 959; 1933, 709; 1936, 807; 1942, 55; BGH in GRUR 1951,
455; 1954, 391{f.; KG in GRUR 1956, 571.

4 TETZNER, a.a.0., 390. Das fragliche Recht setzt einen Gewerbebetrieb voraus;
freie Berufe schiitzt es nicht (RGZ 155, 234).

5 LINDENMAIER, Wirtschaft und Wettbewerb, 1953, 592.

§ BGHZ 3, 270 = GRUR 1952, 414. Ferner BGH in GRUR 1953, 130 und 292;
OLG Disseldorf in GRUR 1953, 222.

? KG in GRUR 1956, 572.

8 Wettbewerbsrecht, a.a.0., 10; auBer dem Sonderfall des unmittelbaren Eingrifls
in einen eingerichteten und ausgeiibten Gewerbebetrieb habe auch das RG in der lang-
Jjéhrigen Rechtsprechung die allgemeine Anwendbarkeit des § 823 Abs. 1 BGB auf den
Schutz des Unternchmens als solchen immer abgelehnt.
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BGB geschiitzt sei. Auch GIEsEke® legt dar, daB unter einem «sonstigen
Recht» im Sinne des § 823 Abs. 1 BGB nur ein Recht zu verstehen sei, das
generellen Schutz genieBle, so daB also jede Verletzung oder Beeintrachti-
gung widerrechtlich sei, wenn nicht ein besonderer Rechtfertigungsgrund
vorliege. In einer Wirtschaft, in der Wettbewerb herrsche, seien aber Be-
eintrichtigungen eines Unternehmens durch Mitbewerber sowie durch
Unternehmer anderer Wirtschaftsstufen, letzte Verbraucher usw., in wei-
tem Umfange zuléssig; insbesondere sei Leistungswettbewerb nicht wider-
rechtlich, auch wenn er einen Mitbewerber schidige oder gar zwinge, sein
Unternchmen einzustellen. Diese Tatsache spreche entscheidend gegen die
Annahme eines Rechts am Unternehmen im positiv-rechtlichen Sinne?®.
Die Zuflucht zu Art. 823 Abs. 1 BGB griinde auf den Mingeln der Vor-
schriften des BGB und UWG. Von CAEMMERER'? fithrt aus, daf3 die von
der Rechtsprechung schon durch die Herausschidlung der sogenannten all-
gemeinen Verkehrspflichten bedeutend erweiterten Deliktstatbestdnde des
deutschen Rechts, die als nicht ausreichend empfunden wurden, «nun-
mehr durch das allgemeine Prinzip ergdnzt worden sind, daB jede schuld-
hafte Schadigung der gewerblichen Tatigkeit eines anderen schadener-
satzpflichtig macht. Damit ist das deutsche Recht hier praktisch auf dem
Standpunkt desGeneraldeliktes angekommen und hat nunmehr eine Norm
zur Verfiigung, die auf diesem Gebiete Art. 1382 des Code civil, § 1295
ABGB oder Art. 41 Abs. 1 des Schweizerischen Obligationenrechtes gleich-
kommt. Es wird hier ein Biindel neuer Verhaltensnormen und Deliktstat-
bestinde herausgearbeitet. Dabel kommt es vielleicht zu einer Erweite-
rung oder Verfeinerung des Interessenschutzes.» Von einem AusschluB-
recht kénne aber nicht gesprochen werden, und es sei anzunehmen, daf,
wenn sich die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes weiter gefestigt
habe, die Praxis «die benutzte Kriicke wohl eines Tages beiseite werfen
und die Fiktion eines absoluten Rechts am Gewerbebetrieb aufgegeben»
werde.

2. Die unberechtigte Verwarnung als Verstof gegen § 14 des deutschen UWG

Fraglich ist, ob die Warnung einen Verstof3 gegen § 14 UWG darstellt.
§ 14 Abs. | UWG lautet:

» GRUR 1950, 3021%.

10 Ferner Larenz, Neue Juristische Wochenschrift 1955, 521; LINDENMAIER, a.a.0.,
592 ; SPENGLER, Wettbewerb, Recht und Schranken, Stuttgart 1957, 12; Scrrpper, Das
Recht am eingerichteten und ausgeiibten Gewerbebetrieb, Miinchen/Koln/Berlin 1956.

11 Gresekg, GRUR 1950, 304.

12 Bereicherung und unerlaubte Handlung, 399f. in Festschrift firr Ernst Rabel, Bd.
I, Tubingen 1954.
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«Wer zu Zwecken des Wettbewerbs tiber das Erwerbsgeschift eines
anderen, iiber die Person des Inhabers oder Leiters des Geschifts, iiber
die Waren oder gewerblichen Leistungen eines anderen Tatsachen be-
hauptet oder verbreitet, die geeignet sind, den Betrieb des Geschifts
oder den Kredit des Inhabers zu schidigen, ist, sofern die Tatsachen
nicht erweislich wahr sind, dem Verletzten zum Ersatze des entstande-
nen Schadens verpflichtet. »

§ 14 UWG setzt also voraus, daf3 die Behauptung die Ware bzw. ge-
werbliche Leistung «eines andern» betrifft, daB3 es sich um die Behaup-
tung von «Tatsachen» und nicht bloBer «Werturteile» handelt und daf3
die Mitteilung an Dritte und nicht bloB an den Verwarnten erlassen
wurde'®. Sind diese Voraussetzungen erfiillt, so ist nach der Meinung von
REMER'® der Warner nach § 14 UWG haftbar't.

Streitigistindessen, ob der Vorwurfder Patent- bzw. Gebrauchsmuster-
verletzung einer Tatsachenbehauptung im Sinne des § 14 UWG gleich-
komme. Urspriinglich hat das Reichsgericht!® die Warnung als Tatsachen-
behauptung bezeichnet. Diese Auffassung hat es spiter fallengelassen. Es
betrachtet seitdem stindig die Warnung als reines Werturteil und lehnt
deshalb die Anwendbarkeit des § 14 UWG ab?é. Nur fiir den Fall, da3 gar
kein Schutzrecht bestand oder die vorgeworfene Verletzungshandlung
iberhaupt nicht ausgefithrt worden war, nahm das Reichsgericht eine un-
richtige Tatsachenbehauptung an'?. REIMER!® sieht aber in der Warnung
schlechthin eine Tatsachenbehauptung und betrachtet daher § 14 UWG
als anwendbar, sofern die Warnung an Dritte erlassen worden ist.

IIl. Die Haftbarkeit nach schweizerischem Recht

1. Aligemeines

Es ist fraglich, auf Grund welcher rechtlichen Grundlagen der Verwar-
ner haftbar erkliart werden kann. Stellt die ungerechtfertigte Verwarnung
eine unerlaubte Handlung dar? Das Patent- wie das Markenschutzgesetz
schweigen sich tiber den Tatbestand der ungerechtfertigten Verwarnung

13 REIMER, Patentgesetz, a.a.O. 298f. und Wettbewerbsrecht, a.a.O., 724 1.

14 Unter den gleichen Voraussetzungen ist auch § 824 BGB anwendbar. Lediglich
das in § 14 UWG vorausgesetzte « Handeln zu Zwecken des Wettbewerbs» ist nicht er-
forderlich (REIMER, Patentgesetz, a.a.0., 299).

15 Juristische Wochenschrift 1901, 658.

18 RGZ 88, 438; 94, 273; RG in GRUR 1929, 230/31 und GRUR 1938, 892.

17 RGZ 88, 438. Im Entscheid in GRUR 1943, 254/55 1463t das Reichsgericht die
Frage dahingestellt, ob an dieser Auffassung uneingeschriankt festzuhalten wére.

18 Patentgesetz, a.a.0., 299 und Wettbewerbsrecht, a.a.O., 725.
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aus. Die Patent- und Markenberithmung?!®, die wohl eine gewisse Ver-
wandtschaft mit ihr aufweisen, visieren nicht den gleichen Sachverhalt
an. Sie wollen zwar ebenfalls den Anschein eines bestehenden Patent- und
Markenschutzes erwecken, in Wirklichkeit aber ist ein Patent weder ein-
getragen noch eine Marke hinterlegt?°. Wie im deutschen Recht kann da-
her die Haftung nicht aus den Spezialgesetzen hergeleitet werden. Thr
Schweigen gilt indessen keinesfalls als qualifiziert, das den Verwarner be-
wullt von der Haftung befreien will. Es sind daher zur Ergdnzung der spér-
lichen Vorschriften der Spezialgesetze die Lehren des Zivilrechts, die all-
gemeinen Regeln des ZGB und des OR und die Bestimmungen des UWG
heranzuziehen®. Das einzelne Spezialgesetz schlieit diese Vorschriften
nur insoweit aus, als es die Materie erschépfend regelt. Wo hingegen die
Bestimmungen des Spezialgesetzes liickenhaft und unvollkommen sind,
kann nicht von einer abschlieBenden Regelung gesprochen werden. Viel-
mehr sind in diesem Falle, wie die bundesgerichtliche Rechtsprechung in
einer Reihe von Entscheidungen 22 zum Ausdruck brachte, die allgemeinen
Regeln subsidiar anwendbar. Demnach kénnen Handlungen, die nicht
durch die Spezialgesetze untersagt, den untersagten Tatbestinden aber
dhnlich sind und die Voraussetzungen unerlaubter Handlungen nach
Art. 41 ff. OR aufweisen, auf Grund dieser Bestimmung verfolgt werden 22,

2. Die Gesetzesgrundlagen

Auf der Suche nach einer gesetzlichen Grundlage, gestiitzt auf die der
Verwarner f{ur den Schaden haftbar erklirt werden kann, fallt vorab

19 PatG Art. 82 und MSchG Art. 26.

20 Davip, Kommentar zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel
1960, 301; MATTER, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend den Schutz der Fabrik-
und Handelsmarken..., Ziirich 1939, 240.

21 MATTER, a.a.0., 32 ff. und 208; BEckER, Der zivilrechtliche Rechtsschutz im Mar-
ken-, Muster- und Patentrecht..., Diss. Ziirich 1947, 20, insbes. 23{.; TReaApDWELL, Der
Schutz von Geschifts- und Fabrikationsgeheimnissen im schweizerischen Wettbewerbs-
recht, Diss. Ziirich 1956, 81 ff.; DUrRRr, Muster- und Modellschutz, 1951, 31; von Bu-
REN, Uber das Verhiltnis des geistig-gewerblichen Rechtsschutzes zum Wettbewerbs-
recht, ZSR Bd. 66, 83ff.

22 BGE 54 I1 63; 55 II 66; 40 II 360f.; 36 II 602; 37 II 172; 38 II 701; 52 IT 171;
79 II 221.

2 RGZ 115, 184, formuliert entsprechend: «Neben den besonderen Bestimmungen
der gewerblichen Schutzgesetze stehen erginzend die des allgemeinen biirgerlichen
Rechts und des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb; nur soweit jenes Sonder-
recht die Anwendung dieser ergédnzenden Vorschriften ausdriicklich oder sinngemif3
ausschlie8t, muB sie unterbleiben.» Ferner RGZ 73, 296; 77, 432; 79, 417; 88, 86; 100,
8; 111, 256.
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Art. 41 Abs. 1 OR ins Auge?%. Nach dieser Bestimmung ist der zum Ersatz
des Schadens verpflichtet, welcher einem andern — sei es mit Absicht, sei
es aus Fahrlassigkeit — widerrechilich Schaden zufiigt. Dieser Artikel hilft
uns indessen nicht weiter; denn er ist blof eine Rahmennorm. Er stellt be-
ziiglich des Ausdruckes «Widerrechtlichkeit eine Blankettnorm dar, er
sagt nicht selbst, was erlaubt und was unerlaubt sei, sondern er setzt das
Bestehen von Rechtssidtzen, Normen, Geboten und Verboten, die zum
Schutze der Rechtsgiiter der Gesamtheit und der einzelnen aufgestellt sind,
voraus und bestimmt lediglich die Schadenersatzpflicht fiir deren Uber-
tretung und die ndheren Voraussetzungen hierfiir»2°. Der in Art. 41 Abs.
1 OR verwendete Widerrechtlichkeitsbegriff ist inhaltslos?6. Ob die Wi-
derrechtlichkeit als Voraussetzung der Haftpflicht aus OR 41 vorliegt, er-
gibt sich nicht aus diesem Artikel selbst, sondern aus einer auBerhalb von
ihm stehenden Rechtsvorschrift??. Erst wenn auf Grund einer solchen die
Widerrechtlichkeit gegeben ist, kommt Art. 41 Abs. I OR zur Anwen-
dung. Das ganze Problem spitzt sich daher auf die Frage zu, ob die unge-
rechtfertigte Verwarnung eine widerrechtliche Handlung darstelle und
worin die Widerrechtlichkeit erblickt werden kann. Es gilt einen Malstab
zu finden, «um die widerrechtlichen von den erlaubten Handlungen zu
unterscheiden» 26, Um diese Frage zu beantworten, ist vorerst kurz das
Wesen der Widerrechtlichkeit zu kldren.

Heute stehen sich vor allem noch zwei Theorien gegeniiber, die Theorie
der objektiven und die der subjektiven Widerrechtlichkeit. Die Theorie
von der subjektiven Widerrechtlichkeit, die neuerdings wiederum Simo-
NIUs 2® vertritt, betrachtet eine Handlung dann als widerrechtlich, wenn
ihr keine besondere Berechtigung zugrunde liegt. Im Gegensatz dazu
steht die herrschende Theorie?® der objektiven Widerrechtlichkeit, zu der

24 vgl. BLum/PEDRAZZINI, Das Schweizerische Patentrecht, Bern 1959 Bd. II, 205.

25 OsErR/SCHONENBERGER, Kommentar zum Obligationenrecht, N. 10 zu Art. 41 OR.

26 Merz, Die Widerrechtlichkeit, gemid3 Art. 41 OR als Rechtsquellenproblem in
Berner Festgabe fiir den Schweizerischen Juristenverein: Rechtsquellenprobleme im
Schweizerischen Recht, 306.

27 OsER/SCHONENBERGER, a.2.0., N. 10 zu Art. 41 OR.

28 Les droits de la personnalité, in ZSR Bd. 66, 20 insbes. 31{f.; Uber Bedeutung,
Herkunft und Wandlung der Grundsitze des Privatrechts, ZSR Bd. 71, I. Halbband,
2371L., insbes. 262 fI.; Zur Erinnerung an die Entstehung des Zivilgesetzbuches, ZSR
Bd. 76, 1. Halbband, 293 1., insbes. 316f.

29 30 OsER/SCHONENBERGER, a.2.0., N. 8 zu Art. 41 OR; BEcker, Kommentar zum
Obligationenrecht, N. 38 zu Art. 41 OR; von TunaRr/SiEcwarT, Allgemeiner Teil des
Schweizerischen Obligationenrechtes, 2. Aufl., Zirich 1942, 349ff.; PrisTER, Fragen
aus dem Gebiete der Widerrechtlichkeit insbesondere nach Art. 41 des Schweizeri-
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sich das Bundesgericht seit jeher bekennt. Sie sieht das schddigende Ver-
halten dann als widerrechtlich an, wenn es eine Norm verletzt, die unmit-
telbar oder mittelbar Schidigungen verbietet, «wenn es gegen ge-
schriebene oder ungeschriebene Gebote oder Verbote der Rechtsord-
nung verstoBt, die dem Schutz des verletzten Rechtsgutes dienen»3°.
Gehen wir von der geltenden, objektiven Widerrechtlichkeitstheorie aus,
so gilt es, aus dem geschriebenen oder ungeschriebenen Recht eine Norm
zu finden, auf die Art. 41 Abs. 1 OR verweist und die der Warner verletzt.

a ) Die ungerechifertigte Verwarnung als rechtswidriger « Eingriff in einen Gewerbe-
betrieb» und als Verstoff gegen Art. 28 LGB ?

Die der deutschen Rechtsprechung eigene Betrachtungsweise, die un-
gerechtfertigte Verwarnung sei ein rechtswidriger «Eingriff in den Ge-
werbebetrieb», ist dem schweizerischen Rechtsdenken fremd. Ein «eigen-
tiimliches» subjektives Recht am «eingerichteten und ausgeiibten Ge-
werbebetrieb» gibt es nicht3!. Selbst in der deutschen Doktrin wird diese
Auffassung heute vertreten32. Die Konstruktion ist gekiinstelt, und es
wurde nur aus Mangel an einer anderen Haftungsmoglichkeit zu ihr Zu-
flucht genommen.

Nach schweizerischem Recht kénnte ein subjektives Recht am Gewerbe-
betrieb hochstens unter dem Gesichtspunkte des Art. 28 ZGB angenom-
men werden. EGGER33, der den Schutzbereich des Art. 28 ZGB aulleror-
dentlich weit spannt, zdhlt auch die Betdtigungsfreiheit im Wirtschafts-
leben zu den personlichen Giitern und erblickt in der Beeintriachtigung der
selbstindigen Willensbildung durch Irrtumserregung — was die unge-
rechtfertigte Verwarnung gerade anstrebt — ein zivilrechtliches Delikt ge-
gen die Personlichkeit. Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet wer-
den. Wie das Bundesgericht schon im Entscheid 32 11 366f. aussprach,
geht die Annahme eines Individualrechts auf freie Ausiibung des Gewer-
bes, kraft dessen der Gewerbetreibende Eingriffe Dritter in die auf den
natiirlichen Lebensverhiltnissen beruhenden Bezichungen seines Ge-
schiftsverkehrs nicht zu dulden braucht, zu weit 3. Es ist nicht ersichtlich,
in welches Personlichkeitsrecht die ungerechtfertigte Verwarnung ein-

schen Obligationenrechts, Diss. Ziirich 1925, 82f.; OrTINGER, Schweizerisches Haft-
pflichtrecht, Bd. I, 2. Aufl., Ziirich 1958, 110f%.

30 BGE 82 II 28; 75 II 212; 56 11 373; 55 1I 334; 47 1I 179; 30 II 571.

31 Das Vermogen als solches ist kein geschiitztes Rechtsgut (Merz, a.a.O., 309).

32 siehe vorne II Ziff. 1.

33 Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Das Personenrecht, N. 28 zu
Art. 28 ZGB.

3 Ein Individualrecht besteche nur auf Achtung und Geltung der Persénlichkeit.
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greifen wiirde. Der geschiftliche Wettbewerb ist grundsétzlich frei. Er ist
seinem Wesen nach geradezu auf die Schiadigung des Konkurrenten ge-
richtet. Der Wettbewerber mul3 die Interessen des Gegners nicht scho-
nen?®. Die Schidigung durch Wettbewerbshandlungen bedeutet keine
Verletzung von Personlichkeitsrechten. Erst wenn sie objektive Verhal-
tensnormen verletzen (Milbrauch des Rechts, MiBachtung der Grund-
satze von Treu und Glauben), werden sie widerrechtlich und unlauter.
Das Fehlen eines geschiitzten Personlichkeitsrechts kommt auch im neuen
UWG zum Ausdruck. Es kniipft nicht mehr — wie vorher Theorie und
Praxis meist annahmen — an die Personlichkeit des Wettbewerbers an und
betrachtet den unlauteren Wettbewerb nicht mehr als Eingriff in ein In-
dividualrecht (Art. 28 ZGB), sondern nimmt unzweideutig Bezug auf
Art. 2 ZGB, der dem offenbaren Mif3brauch eines Rechtes den Schutz ver-
sagt3s,

b ) Die ungerechtfertigie Verwarnung als Verstoff gegen Art. 41 Abs. 2 OR

Eine Haftungsméglichkeit konnte Art. 41 Abs. 2 OR er6finen, der je-
nen zum Ersatze verpflichtet, welcher einem andern in einer gegen die
guten Sitten verstoBenden Weise absichtlich Schaden zufigt. OR 41
Abs. 2 ist eine Verhaltensnorm, die gestattet, «Vermdogensschidigungen
zu erfassen, die weder durch die Verletzung eines absoluten Rechtsgutes
noch durch ein niher umschriebenes Verhalten des Schadigers bewirkt
worden sind»??. Das gegen die guten Sitten verstoBende Verhalten wird
so behandelt als ob es widerrechtlich wire2s. Der Richter kann sich aber
auf Grund dieser Bestimmung nur dann «aulBlerhalb des systematischen
Zusammenhangs der Rechtsordnung» 3® betdtigen und die Rechtsordnung
erginzen, wenn eine gegen die guten Sitten verstoBende absichtliche Schi-
digung vorliegt. Die Absicht muf3 darauf hinzielen, Schaden zuzufiigen 4°.
Diese Voraussetzung mag in einzelnen konkreten Verwarnungsfallen er-
fiillt sein, in der groBen Mehrzahl wird sie aber nicht gegeben oder wenig-
stens nicht beweisbar sein. Der Verwarner beabsichtigt nicht in erster
Linie die Schiadigung des Verwarnten, sondern will diesen lediglich zum
Stillhalten bewegen, umsich dadurch eine vorteilhaftere Stellung im Wett-

3 BGE 23 I 213.

3¢ BGE 72 11 393f.

37 MERz, a.a.0., 313.

%8 OsER/SCHONENBERGER, a.2.0., N. 92 zu 41 OR; Brcker, Kommentar, a.a.O.,
N. 110 zu 41 OR.

3% MEerz, a.a.0., 328.

40 OsER/SCHONENBERGER, a.2.0., N. 97 zu Art. 41 OR.
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bewerb zu verschaffen. Da es schlieBlich auch im Willen des Verwarnten
liegt, seine Titigkeit einzustellen oder nicht, hat man ebenfalls etwas
Miihe, im Verhalten des Warners einen Verstof3 gegen die guten Sitten zu
erblicken. Art. 41 Abs. 2 will eine Ergdnzung des Schadenersatzrechtes
nur «in krassen Fillen» . Als allgemeine Haftungsgrundlage fiir Scha-
den aus ungerechtfertigten Verwarnungen kommt diese Bestimmung da-
her nicht in Betracht.

¢) Die ungerechtfertigle Verwarnung als Verstof§ gegen Art. 2 JGB

Der Kreis der Verhaltensnormen, deren Verletzung eine Widerrecht-
lichkeit darstellt, ist in unserer Rechtsordnung nicht geschlossen. Wieder-
holt hat sich das Bundesgericht*?, um die Widerrechtlichkeit einer schidi-
genden Handlung zu begriinden, auf ein allgemeines Gebot der Rechts-
ordnung, auf ein «principe général de I'ordre légal» bezogen. Eine solch
allgemeine Norm ist im Gesetze selbst enthalten. Art. 2 {GB verpflichtet
allgemein zum Handeln nach Treu und Glauben und verbietet den Rechts-
miBbrauch. Er ist eine zwingende Verhaltensnorm??, der das Handeln
nach Treu und Glauben als Rechtspflicht und damit jede Schadenzufi-
gung wider Treu und Glauben als widerrechtlich im Sinne von Art. 41
Abs. 1 OR hinstellt*% Der Bundesgesetzgeber hat das Gebot des Handelns
nach Treu und Glauben und das ihm entsprechende Verbot des Rechts-
miBbrauches zur ausdriicklichen allgemeinen Gesetzesnorm, zu einem
Rechtsgebot 4, erhoben . «Was Art. 2 ZGB ausspricht, ist ein Grundsatz
allgemeinster Art, ein Leitstern der Gesetzesanwendung tiberhaupt (Egger,
N. 6 zu Art. 2 ZGB), eine , Schranke aller Rechtsausiibung® (BGE 45 I1
398; 72 11 41£.%%), also eine zu den die einzelnen Rechtsverhiltnisse be-
treffenden Normen hinzutretende, sie ergdnzende und in ihrer Anwen-
dung mitbestimmende, aus ethischer Betrachtung geschépfte Grundre-
gel*?.» Er geht von der Erkenntnis aus, «daB3 das geschriebene Privatrecht

41 BECKER, Kommentar, a.a.O., N. 10 zu Art, 41 OR.

42 BGE 64 II 260; 67 II 136; 80 II 251.

43 KAnzic, Die Widerrechtlichkeit nach Art. 41 Abs. 1 des Schweizerischen Obliga-
tionenrechts..., Diss. Bern 1939, 222.

4 OsER/SCHONENBERGER, a.a.0., N. 9 zu Art. 41 OR.

4 BGE 83 11 349f.; 79 II 66 hebt «das allgemeine Prinzip» hervor, «wie es Art. 2
ZGB fiir das Zivilrecht aufstellt».

46 «Die Rechtsprechung anerkennt seit langem Art.2 ZGB als Schranke aller
Rechtsausiibung.» Thm liegt die Erkenntnis zugrunde, daf3 das positive Recht unmog-
lich alle Streitigkeiten im menschlichen Zusammenleben einzeln erfassen und im voraus
regeln kann.

47 BGE 83 II 348f.
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dem Reichtum des Lebens nicht vollstindig gerechtzuwerden ver-
mag» 148,

Das Verbot des Handelns wider Treu und Glauben, welches «das al-
terum non laedere, das allgemeine Verbot, widerrechtlich zu schaden» %9,
ausdriickt, ist wiederum nur eine Blankettnorm. Sie enthilt materiell nur
einen Hinweis auf einen allgemeinen Gesichtspunkt®’. Welche Schidigung
und Handlung im Einzelfall unerlaubt sein sollen, mufl durch wertendes
richterliches Urteil festgestellt werden. Der Richter fllt dabei ein rechts-
politisches Urteil wie der Gesetzgeber, der bestimmte Widerrechtlichkeits-
tatbestdnde aufstellt?.

Die ungerechtfertigte Verwarnung qualifiziert sich als ein Handeln
gegen das Gebot von Treu und Glauben, wenn der Warner um die Nich-
tigkeit seines Schutzrechtes wufite oder an dessen Giiltigkeit ernstlich zwei-
feln mufite. Die Widerrechtlichkeit ist allerdings nicht in der Schidigung
als solcher zu erblicken; denn — wie schon erwihnt — ist der wirtschaftliche
Konkurrenzkampf geradezu auf die Schiadigung gerichtet. Sie ist recht-
mifBig, wenn sie durch lautere Mittel erreicht wurde. Erfolgt sie aber auf
eine Art und Weise oder mit Mitteln, die zu verptnen sind, wird sie wider-
rechtlich. Das ist nun bei der ungerechtfertigten Verwarnung der Fall. Sie
verletzt das in Art. 2 ZGB enthaltene Gebot der Ehrlichkeit und Redlich-
keit. Auf Grund dieses Artikels anerkennt die Rechtsprechung «eine auBler-
vertragliche Pflicht zur wahrheitsgetreuen Gestaltung freiwillig abgege-
bener Mitteilungen iiberall dort, wo der wahrheitswidrige Gehalt zu Ver-
mogensschidigungen fiithrt, insbesondere in der Weise, daf3 der Geschi-
digte durch die wahrheitswidrige Mitteilung zur Vornahme der den Scha-
den bewirkenden Mafinahme veranlafit wird » %2, Diesen Gedanken hat das

48 BGE 40 III 160; «Bei der unerschépflichen Vielgestaltigkeit des Lebens, der Fiille
der es beherrschenden, verschiedenartigen und wechselnden Interessen ist es dem die
Sitze des Privatrechts aufstellenden Gesetzgeber nicht moglich, alle Fille zu iibersehen
und fiir jeden einzelnen Fall, wo es sich um Rechtsbeziehungen zwischen verschiedenen
Personen handelt, die beidseitigen Interessen gegeneinander abzuwigen und danach
genau zu bestimmen, welche Anspriiche jeder Person auf Grund ihres Rechts der andern
gegeniiber zustehen sollen. Er mufB} sich oft mit einem allgemeinen Grundsatz, mit
einer Schablone begniigen, die sich im Leben bald zu eng und bald zu weit erweist.
Diese Unebenheiten des geschriebenen Rechtes soll Art. 2 ZGB ausgleichen, indem er
durch den Hinweis auf Treu und Glauben dem allgemeinen Grundsatz Ausdruck gibt,
dal3 Anspriiche, die nicht zum Schutze eines berechtigten Interesses dienen und deren
Befriedigung berechtigte Interessen verletzen wiirde, nicht bestehen kénnen.»

49 OFTINGER, 2.2.0., 112.

50 OFTINGER, a.a.0., 112 Anm. 14 und MEgRrz, a.a.0O., 330.

31 MERz, a.a.0., 329.

52 MERz, a.a.0., 314.
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Bundesgericht im Zusammenhang mit einem unrichtig erteilten Rat mehr-
mals ausgesprochen: «Wer durch Auskiinfte und Empfehlungen die Ent-
schlieBung anderer Personen in fiir sic wichtigen Angelegenheiten zu be-
stimmen sucht, darfjedoch nach Treu und Glauben diese Personen nicht
einseitig unterrichten. Er handelt nicht bloB dann widerrechtlich, wenn er
wider besseres Wissen oder leichtfertig unrichtige positive Angaben macht,
von deren Bedeutung fiir die EntschlieBung des Adressaten er sich Rechen-
schaft geben kann (vgl. BGE 57 I1 85f.), sondern auch dann, wenn er Tat-
sachen verschweigt, die ihm bekannt sind und von denen er sich sagen
muB, dafBl ihre Kenntnis den in Frage stchenden Entschlul3 beeinflussen
koénnte33.» Die Erwidgungen, die das Bundesgericht zum unrichtig erteil-
ten Rat anstellte, lassen sich ohne weiteres bei der ungerechtfertigten Ver-
warnung anwenden. Auch der Verwarner macht freiwillig wider besseres
Wissen oder leichtfertig falsche Angaben und versucht auf diese Weise, die
Willensbildung des Verwarnten zu bestimmen und ihn zu bewegen, seine
Tatigkeit aufzugeben. Er verschweigt Tatsachen, die fiir den Willensent-
schlul3 des Verwarnten erheblich sind. Zweifelsohne wiirde sich der Ver-
warnte bei Kenntnis der wahren Sachlage nicht in dem vom Warner ge-
wiinschten Sinne verhalten. Dies ist dem Verwarner bekannt oder hitte
«nach den Grundsitzen von Treu und Glauben bekannt sein» miissen.
Sein Verhalten erscheint somit als arglistig und betriigerisch ** und ist
widerrechtlich, da es gegen das Rechtsgebot des Handelns nach Treu und
Glauben verstoBt.

Das Verhalten des Warners verletzt insbesondere auch deswegen das
Gebot von Treu und Glauben und ist rechtsmiBBbriauchlich, weil sich der
Verwarner auf den Schein eines Rechtes beruft®s. Obschon der Registerein-
trag das Recht an einem Patent oder einer Marke nicht entstehen 148t,
wenn die materiellen Grundlagen fehlen, und somit keine konstitutive
Wirkung erzeugt %8, so verbindet sich mit dem Eintrag einer Marke und der
Erteilung eines Patentes doch die Vermutung, dal die Marke ein schutzfahi-

5 BGE 80 III 54f.; ferner BGE 57 II 85f1.: «Es muB3 im Interesse eines geordneten
Rechtslebens als ein Gebot der allgemeinen Rechtsordnung erachtet werden, daB3 der-
jenige, der {iber Verhiltnisse befragt wird, in die er kraft seiner Stellung besonderen
Einblick besitzt..., wahrheitsgetreue Auskunft zu geben hat, sofern fiir ihn erkenntlich
ist, daB} diese fiir den Fragesteller voraussichtlich folgenschwere Bedeutung hat bzw.
haben kann. Er darf nicht absichtlich oder leichtfertig Angaben machen, deren Un-
richtigkeit bzw. Ungenauigkeit thm ohne lange Priifung in die Augen springen mul}.»
Ferner BGE 41 II 82 und 25 II 886.

%4 BGE 25 II 886.

5 vgl. EGGER, a.a.0., N. 38 zu Art. 2 ZGB.

56 TRoLLER, Immaterialgiiterrecht, Bd. I, Basel 1959, 518 und 537.
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ges Zeichen sei und das Patent zu Recht bestehe ®?. Der Eintrag verschafft
dem Inhaber des Immaterialgutes eine Vorzugsstellung °¢, er spricht fiir den
Bestand seines Rechts und tiberbindet dem Gegner den Beweis der Nichtig-
keit. Beruft sich der Warner auf ein erteiltes Patent oder auf eine einge-
tragene Marke, obwohl er um die materielle Nichtigkeit seines Rechtes weif3
oder an der Giiltigkeit ernsthaft zweifeln muB, so nutzt er in einer gegen
Treu und Glauben verstoBenden Art die zu seinen Gunsten sprechende
Rechtsvermutung aus?®. Diese Geltendmachung des blof formellen, aber
materiellnichtigenRechtes,alsodesRechtsscheines,istalsrechtsmiBBbrauch-
lich zu bezeichnen und ist widerrechtlich im Sinne des Art. 41 Abs. 1 OR 9°.

d) Die ungerechifertigie Verwarnung als unlauterer Wettbewerb

Wird die ungerechtfertigte Behauptung einer Patent- oder Markenver-
letzung nicht bloB gegeniiber dem Verwarnten ausgesprochen, sondern
auch seinen Kunden oder der breiten Offentlichkeit bekanntgegeben, so
stellt sie zweifelsohne einen Akt des unlauteren Wettbewerbs dar. Zu die-
sem Ergebnis kam das Bundesgericht im Entscheid 60 I1 123 und 130f. In
einem Zirkular hatte der Verwarner an mogliche Abnehmer die objektiv
unrichtige Behauptung aufgestellt, sein « Poupon» — Sauger fiir Sduglings-
flaschen, der durch schweizerische wie durch zahlreiche auslindische Pa-
tente geschiitzt sei, werde durch eine Schweizer Firma nachgeahmt.
Gleichzeitig drohte er den Abnehmern des nachgemachten Produktes mit
rechtlichen Schritten. Das Bundesgericht fithrte aus: «Die Aufstellung
dieser objektiv unwahren Behauptungen in Verbindung mit der Andro-
hung rechtlicher Schritte auch gegen die Kéufer des angeblich nachge-
machten Produktes stellten nun einen Akt unlauteren Wettbewerbes dar.»
Dieser Auffassung ist uneingeschriankt zuzustimmen. Das Vorgehen des
Warners verstot nicht nur gegen die Generalklausel des Art. 1 Abs. 1
UWG, sondernauch gegen Abs. 2 lit. a und b bzw. gegen Art. 2 Abs.1 lit. d.

Das Bundesgericht hat im zitierten Entscheid sogar die blof3 fahrléssige
Aufstellung objektiver unwahrer Behauptungen verbunden mit der An-
drohung rechtlicher Schritte gegen die Abnehmer, als einen Akt des un-

57 TROLLER, a.a.0., 538f.

58 TROLLER, a.a.0., 537fT.

59 Meist wird die Verwarnung dem Verwarnten ernsthaft genug erscheinen, um
sich nach ihr zu richten (so ReEMER, Patentgesetz, a.a.O., 294).

%0 Wenn schon — wie das Bundesgericht im Entscheid 55 II 133f. erkannte — die
Geltendmachung eines eingeriumten Rechts dann rechtsmiflbrauchlich sein kann,
wenn die Ausiibung des Rechts zu einem dem Grunde seiner Einrdumung fremden,
schutzunwiirdigen Zwecke erfolgt, um so mehr muf3 die Berufung auf einen Rechts-
schein als rechtsmif3brduchlich angesehen werden.
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Jautern Wettbewerbs bezeichnet. An die Sorgfaltspflicht stellt das Bundes-
gericht sehr hohe Anforderungen. Es bejahte die Fahrldssigkeit, obschon
der Verwarner einen Patentanwalt zu Rate gezogen hatte. Der Verwarner
vermochte sich nicht damit zu exkulpieren, er sei im guten Glauben ge-
wesen. Das Bundesgericht fithrte vielmehr aus: «Auch wenn er in der
Uberzeugung gehandelt hat, im Rechte zu sein, so hat er sich eben in fahr-
lassiger Weise von dieser Uberzeugung leiten lassen, ohne zu bedenken,
daB sie voreilig oder gegeniiber dem Angegriffenen unberechtigt sein
kénnte.» Vor der Verwarnung hat daher der Inhaber den Bestand seines
Schutzrechtes genau zu priifen. Diese dem Patentinhaber auferlegte Sorg-
faltspflicht erachten BLum/PEDRAZZINI® als zu weitgehend.

Schwieriger ist die Frage zu beantworten, ob die ungerechtfertigte Ver-
warnung auch dann eine unlautere Wettbewerbshandlung bedeutet, wenn
die Warnung nur an den Verwarnten allein erlassen wurde. Wihrend im
vorn erwihnten Fall der «Verwarnte» geschadigt werden kann, ohne daf3
er sich entschlie3t, die Produktion und den Verkauf einzustellen, steht
es ihm hier véllig frei, ob er der Aufforderung nachleben will. Meines Er-
achtens sind aber auch in diesem Fall die Voraussetzungen des unlauteren
Wettbewerbes erfiillt. Im Gegensatz zu § 14 des deutschen UWG #2setzt das
schweizerische UWG nirgends ausdriicklich «eine Mitteilung an Dritte»
voraus. In der Regel werden Adressaten von unlauteren wettbewerblichen
AuBerungen Drittpersonen sein, doch kann sie sich an den Gegner unmit-
telbar wenden, um ihn in seiner Entfaltung zu hemmen?®. Unlauterer
Wettbewerb kann in der unlauteren Behinderung durch psychische und
intellektuelle Mittel bestehen 84, Die Verwarnung, auch wenn sie sich blof3
an den Konkurrenten richtet, ist eine Wettbewerbshandlung. Sie soll dem
Verwarner wirtschaftliche Vorteile bringen, indem sie durch die gefor-
derte Einstellung der Té4tigkeit eine Schwichung der gegnerischen Wett-
bewerbstahigkeit bezweckt #%. Dieses Vorgehen wird dadurch rechtswidrig

81 a.a.0., IT 205. Auch WemLicH/BLum, Das schweizerische Patentrecht, Bern
193436, Art. 16 Anm. 21, HaLrLauer, O., Die Bedeutung und Wirkung des Nichtig-
keitsverfahrens nach deutschem und schweizerischem Patentrecht, Leipzig/Dresden
1936, 47, und Gass, R., Die Nichtigkeit des Patents nach schweizerischem Recht, Bern
1935, 102, vertreten die Meinung, dafl ein gutgliubiger ungerechtfertigter Verwarner
nicht zu Schadenersatz verpflichtet sei.

52 siche vorne IT Ziff. 2.

8 vgl. von BUreN, B., Kommentar zum Bundesgesetz iiber den unlautern Wettbe-
werb vom 30. September 1943, Ziirich 1957, 13.

84 BaumBacH/HererMEHL, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 8. Aufl., Miin-
chen/Berlin 1959, 112.

85 vgl. von BUren, Kommentar, 21.
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und unlauter, daf} es den Grundsatz von Treu und Glauben des Art. |
Abs. 1 UWG miBachtet, der das Wettbewerbsrecht beherrscht®. Das
Vorgehen des Warners erfiillt insbesondere den Tatbestand des Art. 1
Abs. 2 lit. b UWG. Durch die unrichtige Angabe iiber bestehende Schutz-
rechte fithrt der Warner den Verwarnten irre. Er hindert den Gegner
durch unwahre Angaben, dessen eigene Leistung zum Einsatz zu bringen,
und riickt so den Wettbewerb aus der Sphare des Leistungswettbewerbes
und macht ihn zum Behinderungswettbewerb 7.

3. Ergebnis

Die Untersuchung ergibt, daf3 die ungerechtfertigte Verwarnung eine
widerrechtliche Handlung darstellt, wenn dem Verwarner die Nichtigkeit
des angerufenen Patentes oder der eingetragenen Marke bekannt war oder
wenn er an der Giiltigkeit ernstlich zweifeln mufite. Der Verwarner ver-
letzt die Grundsétze von Treu und Glauben des Art. 2 ZGB und Art. 1
Abs. 1 und Abs. 2 lit. b UWG. Er haftet fiir den Schaden gemif3 Art. 2
Abs. 11it. d UWG und subsidiir nach Art. 41{f. OR.

Résume

Le détenteur d’un brevet ou d’une marque déposée se prévaut parfois a
tort, de droits contre des actions d’un soi-disant «contrefacteur ». Une telle
attitude peut, si le brevet ou la marque déposée sont nuls, étre non justifiée.
La question suivante se pose alors: Celui qui tout en doutant de ses droits
s’en prévaut, est-il responsable des dommages subis par le soit-disant
«contrefacteur » ? La juridiction allemande (souvent critiquée) considére
la menace injustifiée comme un empiétement illégal sur I’exploitation in-
dustrielle et admet celui-ci & un dédommagement selon § 823 al 1 BGB.
Cette fagon de penser est étrangere a la jurisprudence suisse qui ne connait
pas de droit distinct et personnel a 'exploitation industrielle. La menace
injustifiée présente alors selon I'art. 2 CCet ’art. 1 al. I et al. 2litt. b LCD
un caractere illégal. Celui qui se prévaut a tort de droits est responsable du
dommage selon I’art. 2 al. 1 litt. d) LCD et subsidiaire selon I’art. 41 CO.
C’est-a-dire que siil connaissait la nullité de son brevet ou méme doutait de
sa validité il manquait par 14 aux régles de la bonne foi. Selon I’art. 2 CC
la juridiction reconnalit le devoir hors contrat de fournir une indication
spontanée conforme a la vérité partout oli, contraire a la vérité, elle con-
duirait 2 des dommages, et cela, surtout si la personne en question, de par
cette indication, prend des mesures qui lui portent préjudice. En définitive,
celui qui se prévaut d’un prétendu droit, agit abusivement.

8 BGE 72 II 393f. ¢ von Buren, Kommentar, 52.



Urheberrechts-Fragen des Buch-
und Schallplatten-Verleihs!

ULRICH UCHTENHAGEN, ZURICH

Im Buch oder in der Schallplatte findet das vom Urheber geschaffene
Werk seine Verkodrperung. Das Werk ist Objekt des Urheberrechtes, die
Verkorperung zudem auch Gegenstand des Sachenrechtes; beim Werk-
exemplar treffen folglich die beiden Rechtsgebiete zusammen. Damit sie
sich nicht iberschneiden, bedarf es einer Grenzziehung, bei der darauf zu
achten ist, daB es nicht zu falschen Einbriichen ins eine oder andere der
beiden Rechtsgebiete kommt.

Diese Grenze wird regelmiBig nicht in den Sachenrechts-Gesetzen ge-
zogen, sondern in jenen uber das Urheberrecht. In den Urheberrechts-
Bestimmungen ist deshalb zu forschen, in wie weit die sachenrechtliche
Herrschaft iiber das Werkexemplar durch die Verfiigungsgewalt des Ur-
hebers tiber sein darin verkdrpertes Werk beschrinkt wird. Es fillt nicht
schwer, diese Grenze zu erkennen. Jene sachenrechtlichen Normen, die
als Grundlagen und Voraussetzungen fiir den rechtsgeschiftlichen Ver-
kehr mit Giitern unerldfllich sind, miissen auch fiir diesen Verkehr mit
Werkexemplaren gelten. Sobald aber nicht mehr Erwerb oder VerauBe-
rung des Werkexemplares, sondern dessen Nutzung im Hinblick auf das
im Exemplar verkérperte Werk zu ordnen sind, greifen die urheberrecht-
lichen Bestimmungen Platz.

Bei jeder Grenzziehung ergeben sich bestimmte « Grenzfille ». Der Ver-
leih von Werkexemplaren ist ein solcher. Vom Sachenrecht her betrach-
tet gehort das Ausleihen — wie das Erwerben und VerduBern — zu den ge-
wohnlichen Handlungen im rechtsgeschiftlichen Verkehr mit Giitern.
Vom Urheberrecht aus gesechen kommt ihm die Bedeutung einer beson-

1 Unter dem Verleihen ist nicht die Gebrauchsleihe im Sinne von Art. 305ff. OR
zu verstehen, sondern jenes Gewerbe, das seinen Kunden die gewiinschten Biicher oder
Schallplatten gegen ein bestimmtes Entgelt voritbergehend zur Lektiire oder zum Ho-
ren iiberldBt.
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deren Nutzung des im Werkexemplar verkorperten Werkes zu. Was tiber-
wiegt?

I. Die Losung des schweizerischen Rechtes

Im Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur
und Kunst vom 7. Dezember 1922/24. Juni 1955 (BS 2, 817 und AS 1955,
855; hiernach « URG» genannt) wird in Art. 12, Ziffer 2 bestimmt, der
Urheber verfiige iber das ausschlieBliche Recht, Exemplare seines Werkes
zu verkaufen, feilzuhalten oder sonst in Verkehr zu bringen. In diesen Ta-
tigkeiten des Feilhaltens oder Sonst-in-Verkehr-Bringens ist auch das Ver-
leihen mit eingeschlossen.

Diese Feststellung wird durch die Materialien zum URG bestétigt. Bei
der Behandlung des Katalogs der Straftatbestinde in der Expertenkomis-
sion, die den II. Vorentwurf zu beraten hatte, bemerkte Bundesrichter
REricHEL auf einen VorstoB3 von Professor ROTHLISBERGER, dal3 «das Aus-
leihen durch Ziffer 2 unzweifelhaft getroffen sei, denn wer ein Exemplar
ausleihe, bringe es in Verkehr» 2.

Diese unwidersprochene AuBerung veranlaBte Prof. ROTHLISBERGER,
in seiner Textausgabe mit Einleitung zum schweizerischen Urheberrecht?
auszufithren:

«Beigefiigt sei, daBl mit dem Recht des In-Verkehr-Bringens dasjenige,

das entgeltliche, gewerbsmiBlige Verleihen tberwachen zu koénnen,

wenn auch nicht ausdriicklich, so doch zugestandenerweise verkniipft
1st.»

Die Verkniipfung des Verleihens mit dem In-Verkehr-Bringen fiihrt
zur Frage, was der Gesetzgeber mit dem «In-Verkehr-Bringen » umschrei-
ben wollte. Auch hieriiber gibt die nihere Betrachtung des Wortlautes
von Art. 12, Ziffer 2 URG Aufschlull.

In diesem Gesetzestext heilit es «zu verkaufen, feilzuhalten oder sonst
in Verkehr zu bringen». An erster Stelle ist vom Verkaufen die Rede. Ein-
seitig zugunsten des Urhebers ausgelegt, miifite diese Bestimmung so ver-
standen werden, daf3 nicht nur der ersten Verkauf des Werkexemplars der
Zustimmung des Urhebers bedarf, sondern auch jeder folgende Verkauf
und Wiederverkauf. Diese Auslegung ist unhaltbar. Sie wiirde zur Folge
haben, daB3 der ganze Handel mit Werkexemplaren, an dessen reibungs-

% Sitzungs-Protokoll der Experten-Kommission vom 11.~14. Mai 1914, Seite 95.

3 Schwetzerisches Urheber- und Verlagsrecht von Prof. Dr. ErnNst ROTHLISBERGER,
2. Auflage, bearbeitet von B. MEntHA, Polygraphischer Verlag AG, Zirich, 1932,
Seite 19.
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loser Abwicklung auch der Urheber ein bedeutendes Interesse hat, er-
lahmte. Eine solche Auslegung stiinde auch mit anderen urheberrechtli-
chen Bestimmungen im Widerspruch. Nach Art. 14 bis der Berner Uber-
einkunft zum Schutze von Werken der Literatur und Kunst steht es den
einzelnen Mitgliedstaaten zu, mit Bezug auf die Originale von Werken der
bildenden Kiinste und der Original-Handschriften der Schriftsteller und
Komponisten ein sogenanntes «droit de suite» in ihre Gesetzgebung auf-
zunchmen; die Auslegung, daB jeder Wiederverkauf eines Werkexemplars
vom Urheber zu erlauben sei, kime der Einfithrung eines alle Werkexem-
plare umfassenden, iiberbordenden «droit de suite» gleich.

Wie weit der Gesetzgeber dem Urheber Rechte des Verkaufens ein-
raumen wollte, ergibt sich aus dem Zusammenhang zwischen den Worten
«verkaufen» und «sonst in Verkehr bringen». Das Verkaufen ist eine der
moglichen Arten, ein Werkexemplar in Verkehr zu bringen. Ist es ver-
kauft, so ist es in Verkehr — ndmlich in den rechtsgeschéftlichen Verkehr —
gebracht, Damit endigt das mit Art. 12, Ziffer 2 URG gewiéhrte Recht.
Der Urheber bestimmt also, wann und auf welche Weise die Exemplare
seiner Werke in den rechtsgeschéftlichen Verkehr gebracht werden diir-
fen; sind sie in Verkehr gebracht, nimmt er — immer nach dem Wortlaut
von Art. 12, Ziffer 2 URG — auf den weiteren Weg des Werkexemplars
von Hand zu Hand keinen EinfluB kraft dinglicher Rechte mehr.

Nun wird allerdings in Art. 58 URG besonders erwdhnt, der Inhaber
des Urheberrechtes kénne das rdumliche Absatzgebiet fiir seine Werk-
exemplare einschrianken. Auch diese Gesetzesbestimmung richtet sich
aber nur an jene, die Werkexemplare in Verkehr bringen, und nicht an
jene, die bereits in Verkehr gebrachte Werkexemplare ohne einschranken-
de vertragliche Verpflichtungen erwerben. Somit bestitigt Art. 58 URG
den in Art. 12, Ziffer 2 URG enthaltenen Grundsatz. Wie schon die Mar-
ginale zu Art. 5§ URG «Zuwiderhandlung gegen geteiltes Verlagsrecht»
zeigt, liegt die Bedeutung dieser urheberrechtlichen Bestimmung gar nicht
im materiellen Recht. Mit ihr sollte dem Urheber bei Verletzung der von
ihm gezogenen Grenzen des raumlichen Absatzgebietes gegen den wider-
rechtlich handelnden Verleger oder Fabrikanten zusitzlich zum Schaden-
ersatz auch noch ein Recht auf Beschlagnahme der widerrechtlich in
Verkehr gebrachten Exemplare und — mit Bezug auf die Schallplatten
als mechanische Instrumente im Sinne von Art. 58, Abs. 3 URG - sogar
ein Anspruch auf Bestrafung gewihrt werden.

In einem unverdffentlichten, fiir die Suisa, Schweizerische Gesellschaft
der Urheber und Verleger, im September 1946 erstatteten Gutachten tiber
«Die Beschrinkung in der Verwendung herausgegebener Tontrager» be-
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stitigt Bundesrichter Ostertag diese Auffassung. Er fiihrt mit Bezug auf den
in Art. 12, Ziffer 2 URG enthaltenen Grundsatz aus:

«Dem Urheberrechtsberechtigten steht aber das Recht nicht zu, die
weitere Verbreitung von schon in Verkehr gebrachten Werkexemplaren
auch noch zu bewilligen und dabei Bedingungen fiir diese Weiterver-
breitung vorzuschreiben. Das schweizerische Gesetz hat diesen Grund-
satz dadurch geniigend zum Ausdruck gebracht, daf3 es dem Urheber
nur das ausschlieBliche Recht gewahrt, die Werkexemplare in Verkehr
zu bringen, im Gegensatz zu anderen Gesetzen, die dem Urheber das
Verbreitungsrecht gewdhren.»

Dieser Auffassung steht die Meinung von RoBERT BUCHLER entgegen,
welcher in seinem Werk « Die Ubertragung des Urheberrechtes » ¢ darlegt,
aus dem Sinn des Gesetzes sei zu entnehmen, daf} sich das Urheberrecht
auf samtliche Verbreitungshandlungen erstrecke, die das Werkexemplar
in-die Hinde der bestimmungsgemafien Mitteilungsempfanger fithren. Zu
Unrecht beruft er sich indessen auf die Ausfithrungen von Prof. ROTHLIs-
BERGER in der Expertenkommission zur Beratung des zweiten Vorentwur-
fes, da dort nicht von der ersten und den folgenden Verbreitungshandlun-
gen die Rede war, sondern nur davon, dafl das «Verleihen» unter das
«In-Verkehr-Bringen» falle. Auch sein Hinweis auf Art. 9 URG ist nicht
stichhaltig. Es handelt sich ja nicht um eine Frage der Ubertragung, son-
dern um jene der Begrenzung des Urheberrechtes.

Es kommt aber nicht von ungefihr, daf3 gerade BocHLER, der sich ein-
gehend mit der Ubertragung von Urheberrechten durch Vertrag befaBte,
eine abweichende Auffassung vertritt. Die Beschrinkung des Verbrei-
tungsrechtes auf das «In-Verkehr-Bringen» nach schweizerischem Recht
ist nicht die einzige der moglichen Losungen. Man kénnte statt dessen dem
Urheber das ganze Verbreitungsrecht gewdhren, ihn aber gleichzeitig ver-
pillichten, beim In-Verkehr-Bringen von Werkexemplaren jene Verbrei-
tungsrechte mit zu tbertragen, welche fiir den rechtsgeschiftlichen Ver-
kehr mit Gitern unerldBlich sind. Ein Ansatz zu dieser zweiten Losung
findet sich bereits im schweizerischen Recht, und zwar mit Bezug auf den
Verlagsvertrag; nach den Bestimmungen des Art. 380 OR ist der Urheber
verpflichtet, das Werk einem Verleger zum Zwecke der Herausgabe zu
iiberlassen, und der Verleger iibernimmt es, das Werk zu vervielfiltigen
und in Vertrieb zu setzen. Im weiteren bestimmt Art. 381 OR mit der
Marginale « Ubertragung des Urheberrechtes» ausdriicklich:

4 RoserT BicHLER, Die Ubertragung des Urheberrechts, Seite 97, Verlag Biichler
& Co., Bern, 1925.
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«Die Rechte des Urhebers werden insoweit und auf so lange dem Ver-
leger iibertragen, als es fur die Ausfithrung des Auftrages erforderlich
1st.»

Der Verleger — und nicht der Urheber — verfiigt somit nach Abschluf3
des Verlagsvertrages iiber das Recht, die Werkexemplare in Vertrieb —
nach dem Wortlaut des OR — oder in Verkehr — nach dem Wortlaut des
URG - zu setzen. Er gibt dieses Verbreitungsrecht an seine Zwischen-
héndler, Sortiments-Betreuer und an die Verkaufsgeschifte weiter; auch
der Kaufer, der im Ladengeschift ein Werkexemplar erwirbt, verfigt
iiber dieses Vetriebsrecht, wie auch der Antiquar, der solche Exemplare
ankautft.

Zu Unrecht wird deshalb die Losung der gesetzlichen Beschrankung des
Urheberrechts auf das Recht zur ersten In-Verkehr-Bringung damit be-
griindet, daB3 dem Urheber bei ungeschmailertem Verbreitungsrecht ein
Anspruch zustiinde, jeden Zwischenhéndler, jedes Ladengeschift und je-
den Antiquar fiir seine Verbreitungshandlungen belangen zu kénnen.
Man unterschitzt sowohl die Kraft als auch die Notwendigkeit der ver-
traglichen Bindungen, die der Urheber fir die Verbreitung seiner Werk-
exemplare eingehen muf.

Was fiir den Verlagsvertrag im allgemeinen dargelegt wurde, gilt auch
fiir den zwischen den europiischen Schallplattenfabriken und dem BIEM
(Bureau International de I’'Edition Mécanique) abgeschlossenen Vertrag
fiir die Herstellung von Schallplatten. Nach Art. 2, alinea ¢ des zur Zeit
giiltigen «Contrat-type 1961 » erhalt der Fabrikant die Erlaubnis,

«de mettre ces disques en circulation sous ses marques, en vue de leur

vente au public pour I'usage privé.»

Auch hier werden folglich mit der Erlaubnis zur Herstellung von Werk-
exemplaren die fur den rechtsgeschiftlichen Verkehr mit Giitern erforder-
lichen Verbreitungsrechte tibertragen.

Die Ordnung durch Vertrag ist indessen nur vom franzésischen Gesetz-
geber als ausreichend anerkannt worden. In der Schweiz wurde die gesetz-
liche Beschrinkung des Verbreitungsrechtes auf das «In-Verkehr-Brin-
gen» gewihlt.

Zusammenfassend sei festgestellt, daB8 nach schweizerischem Urheber-
recht der Urheber tiber das Recht verfiigt, Werkexemplare ausleihen zu
diirfen, daB3 er dieses Recht aber nur so lange besitzt, als er die zur Aus-
leihe bestimmten Werkexemplare nicht verduBert. Dem Urheber steht es
dagegen frei, die Verwendung der von thm tbereigneten Werkexemplare
durch Vertrag beliebig einzuschranken. Der Wortlaut von Art. 12, Ziff. 2
URG schmalert seine Rechte nicht, in die Vertrige die ihm gut scheinen-
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den Bedingungen einzufiigen. Der Aufdruck bestimmter Vermerke oder
Hinweise auf den Werkexemplaren, wie zum Beispiel «Verleih ausdriick-
lich untersagt» oder «Verleihen verboten» stellt aber keine vertragliche
Bindung zwischen dem Verkiufer und dem Erwerber des Werkexemplares
dar, so wenig wie eine Gebrauchsanweisung oder eine Anleitung obliga-
torische Pflichten zu begriinden vermag. Es miiite folglich ein besonderes
Revers-System eingefithrt werden, wonach sich jeder Kdufer durch seine
Unterschrift zu verpflichten hitte, das erworbene Werkexemplar weder
zu verleihen noch ohne die Unterzeichnung eines gleichlautenden Revers
weiter zu verdufBern, um gegen den Verleiher obligatorische Anspriiche
geltend machen zu kénnen. Derartige Belastungen des Marktes der Werk-
exemplare kommen wohl kaum je in Frage.

Der Werkexemplar-Verleiher in der Schweiz braucht somit keine ur-
heberrechtliche Erlaubnis, soweit er bereits in Verkehr gebrachte Exem-
plare erwirbt, es wire denn, er hitte sich durch Vertrag beziiglich seines
Verleihanspruches gebunden.

II. Die Losungen in auslindischen Rechtsordnungen

a) Nach franzisischem Recht

Nach dem neuen franzésischen Urheberrechtsgesetz vom 11. Mirz
1957° gehort das Verleihen, wie es fiir die vorliegende Untersuchung ver-
standen wird, zu den Befugnissen des Urhebers. Die Urheberrechte wer-
den in diesem Gesetz nicht einzeln umschrieben und aufgezihlt, sondern
mit Art. 1 in umfassender Weise eingerdumt als

«droit de propriété incorporelle exclusif et opposable a tous».

Unbeschadet dieser grundsitzlichen Umschreibung werden in den fol-
genden Gesetzesartikeln die wichtigsten der einzelnen Rechte dargestellt.
Art. 19 bezieht sich auf das Verbreitungsrecht. Er lautet:

«L’auteur a seul le droit de divulguer son ceuvre. Il détermine le pro-

cédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci. »

Um zu erfassen, ob sich das Wort «divulguer» nur auf das In-Verkehr-
Bringen oder auf jede Verbreitungshandlung bezieht, ist es ferner erfor-
derlich, den Art. 29 desselben Gesetzes zu betrachten, welcher bestimmt:

«La propriété incorporelle définie par I’article 1* est indépendante de

la propriété de I'objet matériel.

5 Loi No 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique (J.O. du
14 mars 1957, page 2623).
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L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition,

d’aucun des droits prévus par la présente loi.»
Ferner besagt dieser Gesetzesartikel im dritten Absatz:

«Ces droits subsistent en la personne de ’auteur ou de ses ayants-droit

qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de I’objet matériel la

mise a leur disposition de cet objet pour Iexercice desdits droits. »

Hier befindet sich nun die Naht zwischen Urheberrecht und Sachen-
recht. Der Eigentiimer des Werkexemplars ist in seinem Erwerb gegen die
urheberrechtlichen Anspriiche geschiitzt. Das Gesetz enthilt ferner den
darauf folgenden Satz:

«En cas d’abus notoire du propriétaire (de I’objet) empéchant ’exer-

cice du droit de divulgation, le tribunal civil pourra prendre toute me-

sure appropriée.»

Werden die beiden Sitze dieses dritten Absatzes im Zusammenhang
miteinander gelesen, so ergibt sich daraus, dafl der Urheber nach franzo-
sischem Urheberrecht ein uneingeschrinktes Verbreitungsrecht genief3t
und daB er im Falle des RechtsmiB3brauches durch den Eigentiimer des
Werkexemplars vom Richter sogar verlangen kann, dafl ihm dieses Werk-
exemplar zur Verfligung gestellt wird.

Damit stellt sich der franzésische Gesetzgeber auf den Standpunkt, dal3
die bereits erwdhnte Regelung durch Vertrag gentige, um den rechtsge-
schiftlichen Verkehr auch fiir die Werkexemplare sicherzustellen. Der
Umschreibung des Inhalts der Verlagsvertrage, die sich ebenfalls im neuen
Urheberrechtsgesetz in den Art. 48 und 54 findet, kommt bei dieser Rechts-
lage besondere Bedeutung zu. Sie ist eindeutig. In Artikel 48 wird gesagt:

«’auteur cede ... a une personne appelée éditeur le droit de fabriquer

ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de ’acuvre, a charge

pour elle d’en assurer la publication et la diffusion. »

Ferner wird, wie nach schweizerischem Rechte auch, vom Urheber
verlangt:

«l’auteur doit garantir a ’éditeur I’exercice paisible et, sauf convention

contraire, exclusif du droit cédé.»

Es ist anzunehmen, daf} das auf den Verleger iibertragene «droit de
diffusion» das Recht zum Verleih nicht in sich schlieBt, denn weder hat
der Urheber ein Interesse, dieses Recht durch einen Verlagsvertrag zu
iibertragen, noch liegt es im Bestreben des Verlegers, ein Verleihrecht
weiterzugeben, da doch sein Augenmerk auf den Verkauf der Werkexem-
plare gerichtet ist.

Mit diesem Vorbehalt, dal das Verleihrecht im allgemeinen nicht an
den Verleger und von diesem folglich auch nicht weiter tibertragen wird,
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ist festzustellen, daB3 der Verleiher von Werkexemplaren in Frankreich
einer Erlaubnis der Urheber fiir den Verleih bedarf.

Es ist ermutigend, daf} ein Gesetzgeber zur Losung auf der Grundlage
von Vertragen geniigend Zutrauen hatte; das franzésische Gesetz, das
auch sonst die urheberrechtlichen Probleme in fortschrittlicher Weise 16st,
diirfte bei Bewdhrung richtungweisend sein.

b ) Nack deutschem Gesetz

Im deutschen Literatur-Urheberrechtsgesetz® findet sich im § 11, Abs. 1
die Bestimmung:

«Der Urheber hat die ausschlieBliche Befugnis, das Werk zu vervielfil-

tigen und gewerbsmiBig zu verbreiten. »
Diesem Satz wird jedoch sogleich beigefiigt:

«Die ausschliefSliche Befugnis erstreckt sich nicht auf das Verleihen.»

Eine gleichlautende Einschrankung findet sich im deutschen Kunst-
schutz-Gesetz” in § 15.

Der Sonderfall des Verleihens ist deshalb nach deutschem Recht durch
eine spezialrechtliche Bestimmung geregelt worden.

Nach der Ansicht verschiedener deutscher Urheberrechtler ® ist die Aus-
nahmebestimmung eng auszulegen und erstreckt sich nicht auf das ge-
werbsmiflige Verleihen. Diese Auffassung vermochte sich indessen nicht
durchzusetzen und findet zumindest am Wortlaut des Gesetzes keine aus-
reichende Stiitze.

Es lohnt sich immerhin, einen Blick auf die Entstechungsgeschichte die-
ses Gesetzes zu werfen; sie bestdtigt in mancher Hinsicht die aus der Be-
trachtung des schweizerischen Gesetzestextes gezogenen Schlisse.

In der amtlichen Begrindung zum seinerzeitigen deutschen Gesetzes-
entwurf wird folgendes ausgefiihrt:

«Hat der Verfasser mittels eines Verlagsvertrages oder auf sonstige

Weise die Befugnis der Verbreitung einem anderen tibertragen, so wird

davon auszugehen sein, dafl Dritte, die von dem letzteren unmittelbar

oder mittelbar Exemplare in berechtigter Weise erworben haben, re-
gelmiflig befugt sind, diese Exemplare ihrerseits weiterzuverbreiten.

6 Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst,
vom 19. Juni 1901 (RGBL. S. 227).

7 Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Kiinste und der
Photographie, vom 9. Januar 1907 (RGBI. S. 7).

8 Prof. Dr. HeinricH Husmann, Die Ausleihbefugnis des Urhebers, in «Archiv fir
Urheber-, Film- und Theaterrecht», 24. Band, 5./6. Heft, Seite 323, und dort zitierte
weitere Literatur.
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Hierbei sind aber zeitliche, 6rtliche oder sonstige Schranken, die hin-

sichtlich der Verbreitung dem Verleger vom Verfasser gesetzt werden,

auch fiir die weitere Behandlung der Exemplare derart mafB3gebend, daf3
die Verletzung dieser Schranken einen Eingriff in das Recht des Ur-
hebers bildet.»

Auch der deutsche Gesetzgeber stellt sich damit grundsitzlich auf den
Standpunkt, eine Regelung durch Vertrag vermdge den Anforderungen
des rechtsgeschiftlichen Verkehrs mit Werkexemplaren zu geniigen. Des-
halb wird auch das ausschlieBliche Recht der gewerbsmiBigen Verbrei-
tung zugunsten des Urhebers eingerdumt.

Uber die Griinde, die den deutschen Gesetzgeber veranlaBten, das Ver-
leihen vom gewerbsmiBigen Verbreiten auszunehmen, liest man in der
amtlichen Begriindung folgendes:

«An sich wire hiernach der Schriftsteller nicht gehindert, sein Buch,
etwa mittels Aufdrucks eines Vorbehaltes, auch der Benutzung durch
Leihbibliotheken zu entziehen. Eine solche Anderung des gegenwirti-
gen Zustandes wiirde jedoch ohne ausreichenden Grund beachtenswerte
Interessen weiter Kreise der Bevolkerung schddigen. Der Entwurf beugt
deshalb jener Moglichkeit dadurch vor, daf} er eine ausschlieBliche Be-
fugnis, das Werk zu verleihen, dem Urheber ausdriicklich abspricht. »
Mit anderen Worten: Die Verleiher waren die Starkeren und vermoch-
ten ihre Anspriiche auf eine Ausnahmebestimmung durchzusetzen.

Auf Grund dieser Materialien ist die Feststellung erlaubt, dafl die Be-
stimmungen des deutschen Gesetzes nicht der sogenannten «Erschop-
fungstheorie » entsprechen, wie sie von mehreren deutschen Urheber-
rechtlern entwickelt worden ist. Das gewerbsmaflige Verbreiten erschopft
sich — streng nach dem Wortlaut des Gesetzes — nicht durch das erstmalige
In-Verkehr-Bringen, sondern umfaBt jede Handlung gewerbsmiBigen
Verbreitens, ausgenommen eben das Verleihen.

Die deutsche Rechtsprechung ging aber andere Wege als die vom Ge-
setzgeber vorgezeichneten. In der ersten grundlegenden Entscheidung des
Reichsgerichtes vom 16. Juni 1906 wird gesagt:

«Haben aber Urheber und Verleger das Werk in Ausiibung ihres Rech-

tes einmal an das Publikum abgesetzt und so in Verkehr gebracht, so

1st ihr Recht erschopft. »

Dabei stiitzte sich das Reichsgericht weitgehend auf Vergleiche mit
dem Patentrecht. An diesem Ausgang des Prozesses waren die beteiligten
Urheber und Verleger nicht unschuldig, muteten sie dem Reichsgericht
doch zu, mit Hilfe des Verbreitungsrechtes Preisbindungen zu bestitigen.
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DerBundesgerichtshofhatdiese Stellungnahme des Reichsgerichtes wohl

vorerstibernommen,indem erim Entscheidvom 12.Februar1952 ausfiihrt :
«In diesem Fall steht das Eigentum der Erwerber der Werkstiicke der
Moglichkeit entgegen, die urheberrechtlichen Wirkungen des Verbrei-
tungsrechtes auch auf simtliche weiteren Verbreitungshandlungen zu
erstrecken, die nach der ersten mit Zustimmung des Berechtigten vor-
genommenen gewerbsmiBigen Verbreitung durch Ubereignung er-
folgen kénnen. »

Nach und nach riickte aber der Bundesgerichtshof von dieser Auffas-
sung und gleichzeitig von den Vergleichen mit dem Patentrecht ab, um
schlieBlich im Urteil vom 21. November 1958 festzustellen, dal3 der Ur-
heber im Falle einer schuldrechtlichen Lizenz, durch die er dem Verleger
die Verbreitung nur in einer bestimmten Vertricbsart gestattet, eine von
ihm nicht erlaubte Vertriebsart nicht nur seinem Vertragsgegner, sondern
auf Grund des voll bei ihm verbliebenen dinglichen Verbreitungs- und
Verbietungsrechtes auch jedem Dritten untersagen kénne. Zusammen-
fassend sei festgehalten, daB das deutsche Gcesetz nach seinem Aufbau
und Wortlaut der sogenannten Erschopfungstheorie nicht entspricht und
daB sich die deutsche Rechtsprechung allmahlich davon abwendet.

Unter dem EinfluB der Wandlungen der deutschen Rechtsprechung
stehen sicherlich auch die Entwiirfe zum neuen deutschen Urheberrechts-
gesetz. Wahrend der Referentenentwurf? in § 12, Abs. 2 noch bestimmte:

«Sind Vervielfaltigungsstiicke mit Zustimmung des Berechtigten im

Geltungsbereich dieses Gesetzes in den Verkehr gebracht worden, so

ist thre Weiterverbreitung erlaubt»,
so sieht der Ministerialentwurf! fiir das gewerbsmifige Verleihen der
Vervielfaltigungsstiicke bereits eine angemessene Vergiitung an den Ur-
heber vor.

¢) Nach isterreichischem Rechi

Nach dem osterreichischen Urheberrechtsgesetz vom 9. April 19361
hat der Urheber das ausschlieBliche Recht, Werkstiicke zu verbreiten.
Ohne seine Einwilligung diirfen Werkstiicke weder feilgehalten noch auf
eine Art, die das Werk der Offentlichkeit zuginglich macht, in Verkehr
gebracht werden. Darin ist das Recht zum Verleihen mit eingeschlossen.

9 Referentenentwiirfe zur Urheberrechtsreform, verdffentlicht durch das Bundes-
justizministerium, 1954

10 Entwiirfe des Bundesjustizministeriums zur Urheberrechtsreform, Bonn 1959.

11 Bundesgesetz vom 9. April 1936, BGBL. Nr. 111, iiber das Urheberrecht an Wer-
ken der Literatur und der Kunst und itber verwandte Schutzrechte.
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Dieser grundsitzlichen Bestimmung des § 16 fiir das Verbreitungsrecht
wird indessen im 3. Absatz beigefiigt:

«Dem Verbreitungsrecht unterliegen Werkstiicke nicht, die mit Ein-

willigung des Berechtigten durch Ubertragung des Eigentums in Ver-

kehr gebracht worden sind. »

Die osterreichische Losung entspricht der schweizerischen, allerdings
in einer eindeutigeren und genaueren Fassung des Gesetzestextes. Ein Un-
terschied besteht lediglich darin, daB3 nach ésterreichischem Recht nur das
mit Einwilligung des Berechtigten tibertragene Eigentum an die Grenze
des Verbreitungsrechtes fiihrt, wogegen nach schweizerischem Recht diese
Grenze bei jedem rechtmiBigen In-Verkehr-Bringen erreicht wird.

Der Vollstindigkeit halber sei noch darauf hingewiesen, dafl auch nach
osterreichischem Recht fiir den Urheber die Moglichkeit besteht, die Ver-
breitung raumlich zu begrenzen, um die Institution des geteilten Verlags-
rechtes zu schiitzen.

d) Nach italienischem Recht

Art. 17 des italienischen Urheberrechtsgesetzes vom 22. April 194112
gewahrt den Urhebern ein ausschlieflliches Recht, Werkexemplare in Ver-
kehr zu bringen.

«Il diritto esclusivo di metter in commercio ha per oggetto di porre in

circolazione, a scopo di lucro, opera o gli esemplari di essa.»

Im Unterschied zum schweizerischen Recht wird das Recht des Urhe-
bers auf das «In-Verkehr-Setzen mit Gewinnzweck » beschriankt; die un-
entgeltliche Verbreitung von Werkexemplaren ist darnach ausgenommen.

TFir die mechanischen Instrumente wird mit Art. 61, Ziffer 2 des Ge-
setzes zum Rechte des «porre in commercio» allerdings das Recht des
«noleggiare» hinzugefiigt. CASELLI'® gibt in seinem Kommentar zu, daf3
dies eigentlich im Vergleich mit den tibrigen Werkexemplaren nicht un-
bedingt logisch sei, fiigt aber bei, die Spezialbestimmung rechtfertige sich
im Hinblick auf die Bedeutung, die dem Verleih mechanischer Instrumen-
te zukomme. Diese Begriindung ist nicht sehr iiberzeugend.

In einem weiteren Artikel, im Art. 69, wird bestimmt:

«E libero il prestito al pubblico, per uso personale, di esemplari di

opere protette.

Tuttavia, quando I’organizzazione del prestito sia fatta a scopo di lucro,

12 Legge del 22 aprile 1941 — XIX No. 623 sulla protezione del diritto di autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio.

13 Epuarpo Prora Caserry, Codice del Diritto di Autore, Commentario della legge
di 22 aprile 1941, Torino 1943, Seite 435.
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I'impresa deve essere autorizzata del Ministro per la cultura popolare di

concerto con il Ministro per ’educazione nationale.»

Es handelt sich hier, wie bei der Sonderbestimmung im deutschen Ur-
heberrecht, um nichts anderes, als dal die Verleiher vom Gesetzgeber eine
Ausnahmeregelung erlangten. Dies wird von CaseLri’* auch unumwun-
den zugegeben, wobei er den Einbruch in das Verleihrecht des Urhebers
etwas durch die Bemerkung zu mildern versucht, auch die Verleiher trii-
gen dazu bei, die Werke bekannt zu machen und damit einen Anreiz beim
Publikum zu schaffen. Die Beschrankung auf die behordlich autorisierten
Bibliotheken sel, nach den Mitteilungen Caserris, darauf zuriickzufiihren,
daB esin Italien auch fahrende Bibliotheken gebe, die, wenn sie nicht nur
abgelegene Gebiete aufsuchten, den Absatz der Werkexemplare zu beein-
trachtigen verméchten. Alle diese Erklarungen dndern nichts an der Tat-
sache, daB es sich bei den erwdhnten Bestimmungen des italienischen Ur-
heberrechtsgesetzes sicherlich nicht um vom grundsétzlichen Denken her
angeregte Regelungen handelt.

Die kurze Ubersicht iiber die Regelungen in den Nachbarstaaten der
Schweiz zeigt, daBl das Verleihrecht als Bestandteil des Verbreitungsrech-
tes dem franzésischen Urheber zugebilligt worden ist, daB es in Deutsch-
land und Italien auf Grund von Sonderbestimmungen weitgehend oder
ganz verweigert wird und daB es in Osterreich mit der erstmaligen Uber-
tragung des Eigentums am Werkexemplar endigt.

Grundsitzlich andere Wege haben in den letzten Jahren die skandinavi-
schen Staaten eingeschlagen. Sie gingen dazu iiber, von ihren Bibliothe-
ken und Leihbiichereien eine 6ffentlich-rechtliche Abgabe fiir jedes aus-
gelichene Werkexemplar zu verlangen. Diese Abgaben flieBen in staat-
liche Fonds, aus dessen Mitteln die landeseigenen Schriftsteller un-
terstiitzt werden, wobei sich die Bemessung der Zahlungen bald nach der
Anzahl der ausgelichenen Exemplare von Werken des betreffenden Schrift-
stellers, bald nach der Bediirftigkeit der Schriftsteller, hier und da auch
nach dem Bediirfnis der Aufmunterung zum schriftstellerischen Schaffen
durch Literaturpreise und Stipendien richtet.

Die skandinavischen Regelungen haben — obschon sie nicht auf dem
urheberrechtlichen Boden stehen — der Frage nach der Beschrinkung des
Verbreitungsrechtes neue Nahrung gegegen. Der diesjahrige Kongre3 der
«Association littéraire et artistique internationale » hat, nach der Bericht-
erstattung durch einen skandinavischen Rechtslehrer, den Wunsch ge-

14 Epuarpo Prora Caserrr a.a.0., S. 451,
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duBert, es moge dafiir gesorgt werden, dall der Urheber an allen Gewinnen
teilhabe, die durch die Verbreitung der Exemplare seiner Werke erzielt
werden. Es wird noch ein paar Jahre dauern, bis sich in der Schweiz ent-
sprechende Losungsmoglichkeiten abzeichnen. Wahrend dieser Zeit kann
vor allem am Beispiel der franzésischen Erfahrungen festgestellt werden,
ob sich die Losung, dem Urheber die ganzen Verbreitungsrechte einzu-
riumen und die Regelung im einzelnen Fall den Vertragspartnern zu
iiberlassen, bewihrt hat. Diese freiheitliche Losung wiirde dem schweize-
rischen Urheberrecht wohl am besten anstehen.

Résumé

Selon la législation suisse actuellement en vigueur, 'auteur ne dispose
pas d’un droit de divulgation pour les exemplaires de ses ccuvres, mais
seulement du droit de les mettre en circulation. Deés lors, 'acquéreur
d’exemplaires mis en circulation d’une maniére licite est libre de les utiliser
dans le cadre d’un «service de préts» sans avoir a solliciter ’autorisation
des auteurs pour autant toutefois qu’il n’ait pas pris d’engagements con-
tractuels dérogatoires, ou contraires.

La nouvelle législation francaise accorde a I’auteur le droit de divulga-
tion complet. Par contre, les dispositions légales allemandes, autrichiennes
et italiennes ne lui permettent pas, dans la plupart des cas, d’intervenir
aupres d'une maison de préts quis’est procuré les exemplaires sur le marché.
Les paysscandinaves, enfin, ont créé un systéme de taxes d’état, auxquelles
sont soumises les bibliothéques et les maisons de préts.



Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RUEDE, ZURICH

I. Patentrecht
PalG Art. 47 Abs. 1

Wiedereinsetzung in den fritheren Stand ist auch ausgeschlossen, wenn
die Sdumnis von einer Hilfsperson des Patentbewerbers oder Patent-
inhabers oder von einer Hilfsperson seines Vertreters verschuldet wor-
den ist.

BGE 87 1 217f., Urteil der 1. Zivilabteilung vom 30. Mai 1961 i. S.
Whirlpool Corporation gegen Eidgendssisches Amt fir geistiges Eigen-
tum.

Der amerikanische Patentanwalt der Whirlpool Corporation wurde
von den Patentanwilten E. Blum & Co. rechtzeitig auf verschiedene Zah-
lungsfristen aufmerksam gemacht. Der amerikanische Patentanwalt hat
sie nicht eingehalten, weil der Vorsteher der betreffenden Abteilung aus
unerklirlichen Grinden eine erhebliche Zahl von Briefen, darunter auch
jenen der Firma E. Blum & Co., unbeantwortet gelassen und unrichtig
eingeordnet habe, was trotz normaler Uberwachung seiner Titigkeit
von den Leitern des Bureaus erst Ende Oktober 1960 entdeckt worden
sel.

Das Eidgendssische Amt fir geistiges Eigentum wies das Wiederein-
setzungsgesuch und das Bundesgericht die dagegen eingereichte Verwal-
tungsgerichtsbeschwerde unter anderem mit folgenden Erwigungen ab:

1. Der Patentbewerber oder Patentinhaber ist gemaf3 Art.47 PatG auf sein Gesuch
hin in den fritheren Stand wiedereinzusetzen, wenn er glaubhaft macht, «dafl er ohne
sein Verschulden an der Einhaltung einer durch das Gesetz oder die Vollziehungsver-
ordnung vorgeschriebenen oder vom Amt fiir geistiges Eigentum angesetzten Frist ver-
hindert wurde».

Diese Bestimmung spricht nur vom Verschulden des Patentbewerbers oder Patent-
inhabers. Daraus darf nicht geschlossen werden, die Wiedereinsetzung miisse gewdhrt
werden, wenn glaubhaft ist, daf er die Sdumnis nicht persénlich verschuldet habe. Der
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Patentbewerber oder Patentinhaber handelt meistens durch Hilfspersonen. Er bedient
sich namentlich eines Vertreters. Wer in der Schweiz keinen Wohnsitz hat, ist geradezu
verpflichtet, einen hier niedergelassenen Vertreter zu bestellen, der im Verfahren vor
den Verwaltungsbehorden und vor dem Richter handelt (Art.13 PatG, Art.7 Abs.4
VVo zum PatG). Die Wiedereinsetzung wiirde daher zu Regel und dier Fristen ver-
léren meistens ihren Sinn, wenn der Patentbewerber und Patentinhaber nicht auch
fur das Verschulden von Hilfspersonen, namentlich des Vertreters, einzustehen hitte.
Er brauchte dann nur glaubhaft zu machen, daf3 er bei der Auswahl und Unterrich-
tung der Hilfspersonen keinen die Sdumnis verursachenden Fehler begangen habe. Das
wire um so unertriglicher, als Art. 47 PatG nicht einmal einen Beweis verlangt, sondern
blofles Glaubhaftmachen genuigen 1463t.

Die Beschwerdefiihrerin méchte Art.55 OR angewendet wissen, wonach der Ge-
schiftsherr fur den Schaden haftet, den seine Angestellten oder Arbeiter in Ausiibung
ihrer dienstlichen Verrichtungen verursacht haben, wenn er nicht nachweist, daf3 er
alle nach den Umstinden gebotene Sorgfalt angewendet habe, um einen Schaden dieser
Art zu verhiiten, oder daf3 der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetre-
ten wire. Diese Bestimmung regelt die Verantwortlichkeit des Geschiftsherrn fiir einen
Schaden, den seine Hilfsperson einem Dritten durch unerlaubte Handlung zufiigt. Die-
ser Fall hat mit dem in Art.47 PatG geregelten nichts gemein. Wenn eine Hilfsperson
die Vorkehren unterld3t, die der Patentbewerber oder Patentinhaber treffen miifte,
um eine Frist einzuhalten, benachteiligt sie nicht einen unbeteiligten Dritten, sondern
den Geschiftsherrn selbst. Dieser hat daher grundsitzlich den Nachteil aus dem Ver-
sagen der Hilfsperson selber zu tragen, gleich wie in den von Art. 101 OR erfaflten Fil-
len, wo jemand die Erfiillung einer Schuldpflicht oder die Ausiibung eines Rechtes aus
einem Schuldverhiltnis durch eine Hilfsperson vornehmen 148t. Wer Pflichten hat oder
Rechte ausiiben will, muf3 die aus ihrer Nichterfiillung bzw. Nichtausiibung entstehen-
den Folgen auf sich nehmen, wenn er, statt selber zu handeln, Hilfspersonen beizieht.
Er soll sich seinen eigenen Verpflichtungen oder Obliegenheiten nicht dadurch entzie-
hen kénnen, dal er Hilfspersonen einsetzt. DaB3 Art. 101 OR nicht nur auf die dem
Obligationenrecht unterstehenden, sondern auch auf andere zivilrechtliche Verhiltnisse
anwendbar ist, ergibt sich aus Art.7 ZGB. Ein solches Verhiltnis liegt hier vor, denn
die Fristen, die Art.42 PatG setzt, miissen zur Erhaltung des Patentes, also zur Wah-
rung cines privaten Rechtes eingehalten werden. Dal3 dieses ein absolutes Recht ist,
wihrend die Hilfsperson in den von Art. 101 OR unmittelbar erfa3ten Fillen zur Aus-
iibung eines relativen Rechtes beigezogen wird, dndert nichts. In der Botschaft des
Bundesrates an die Bundesversammmlung vom 25.April 1950 iiber die Revision des
Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente wurde denn auch in Erlduterung des
dem Art.47 PatG entsprechenden Art.48 des Entwurfes ausgefiihrt, ein Mangel an
Sorgfalt des Vertreters falle dem Vertretenen zur Last (BBl 1950 I 1033). Auf dem glei-
chen Boden steht Art.35 OG, der die Wiederherstellung gegen die Folgen der Versidu-~
mung einer Frist in der Bundesrechtspflege nur dann gestattet, «wenn der Gesuchstel-
ler oder sein Vertreter durch ein unverschuldetes Hindernis abgehalten worden ist, in-
nert der Frist zu handeln». Auch Art. 13 BZP stellt das unverschuldete Hindernis in der
Person des Vertreters dem unverschuldeten Hindernis in der Person des Siumigen
gleich und bringt damit zum Ausdruck, da Wiederherstellung nur gewdhrt werden
darf, wenn weder dieser noch jener an der Siumnis schuld ist.

Hat der Patentbewerber oder Patentinhaber fiir das Verschulden seines Vertreters
einzustehen, so ist ihm auch das Verschulden von Angestellten oder andern Hilfsper-
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sonen des Vertreters anzurechnen, denn diese sind mittelbar auch Hilfspersonen des
Vertretenen. Diese Auffassung liegt auch den Erwidgungen in BGE 85 I 71 zugrunde.
Das Bundesgericht fithrte dort, ohne die Frage entscheiden zu miissen, im Hinblick auf
Art.47 Abs. 1 PatG aus: «Schuldlosigkeit im Sinne dieser Bestimmung 148t sich zur Not
allenfalls noch annehmen, wenn der Erfinder die Besorgung seiner Patentangelegen-
heiten einem Patentanwalt iibertragen hat und dieser die Fristenkontrolle durch einen
zuverlassigen und gewissenhaft befundenen Angestellten vornehmen 148t, dem dann ein
Versehen unterlauft.» Das heiBt nicht, das Wiedereinsetzungsgesuch sei schlechthin be-
griindet, wenn den Patentanwalt persénlich keinen Vorwurf treffe, wie immer auch
sein Angestellter sich verhalten haben mége. Gegenteils nur wurde ein «Versehen» des
zuverlissigen und gewissenhaften Angestellten «zur Not allenfalls» als Wiedereinset-
zungsgrund ins Auge gefallt, also ein entschuldbares ecinmaliges Versagen eines im tibri-
gen pflichtgetreuen Angestellten.

2. Was die Beschwerdefiihrerin iiber Rechtsanwalt Okubo, den Vorsteher der Aus-
landabteilung der Gesellschaft Hill, Sherman, Meroni, Gross & Simpson, ausfithrt
und durch eine eidesstattliche Erklarung des Gesellschafters Donald J. Simpson glaub-
haft macht, ist nicht ein einmaliges entschuldbares Versehen eines zuverléssigen und
gewissenhaften Angestellten, sondern zeigt, daB3 die Nichtzahlung der vier Jahresge-
biihren die Folge einer wiederholten erheblichen Pflichtvergessenheit eines in leitender
Stellung tatigen Funktionirs der Parteivertreterin war. Okubo ordnete eine betricht-
liche Zahl von Briefen unrichtig ein und gab ihnen keine weitere Folge. Simpson kann
sich dieses Verhalten nicht erkldren, nennt also keinen Grund, der es zu entschuldigen
vermdchte, Die Beschwerdefiihrerin spricht von einem «psychischen Unvermégen»
Okubos, seine Arbeit zu bewialtigen, von einem «allgemeinen Riickstand in der Arbeit»,
den sie dem «chronischen Ubel der heutigen Geschiftslast» zuschreibt. Das entschul-
digt Okubo und dessen Arbeitgeberin nicht. Wer nicht imstande ist, auch bei groBer
Geschiftslast gewissenhaft zu arbeiten, muB sich entlasten, nétigenfalls durch Ableh-
nung von Auftragen. Die Auffassung der Beschwerdefiihrerin, Okubo sei das entschuld-
bare Opfer einer Uberlastung mit Arbeit, vertrigt sich zudem nicht mit der aus der
eidesstattlichen Erklarung hervorgehenden Tatsache, daB seine Arbeitgeberin ihn ent-
lieB, als sie von seinem Verhalten Kenntnis erhielt. DaB er ausgebildeter und zur Pro-
zeffithrung vor den héchsten Gerichten zugelassener Rechtsanwalt ist, die Auslandab-
teilung seiner Arbeitgeberin leitete und mit dem Fristenwesen vertraut war, riickt sein
Verhalten nicht in ein milderes Licht. Seine Bildung und Fachkenntnisse erlaubten
ihm, die Folgen seines Tuns und Unterlassens vorauszusehen, und seine mit Verant-
wortung verbundene Stellung verpflichtete ithn zu sorgfiltiger Pflichterfillung. Die Be-
schwerdeftihrerin 148t selber ausfiihren, es sei zu bedenken, «daf3 eine Versiumnis der
vorliegenden Art die wirtschaftliche Existenz Okubos auf dem Gebiete der gewerblichen
Schutzrechte in Frage stellen muBte und auch in Frage gestellt hat, was ihm zweifellos
- bewul3t war und ihm nicht gleichgiiltig sein konnte». Gerade dieses Wissen macht die
Schuld dieser Hilfsperson besonders schwer...

PatG Art. 47 Abs. 1, OG Ari. 103 Abs. 1

Der Patentanwalt kann weder vom Amt fiir geistiges Eigentum, noch
vom Bundesgericht als Beschwerdeinstanz im eigenen Namen verlan-
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gen, daB3 der Auftraggeber in den fritheren Stand wiedercingesetzt
werde.

BGE 87 I 223ff., Urteil der L. Zivilabteilung vom 13.Juni 1961 i.S.
N.N. gegen Eidgenossisches Amt fiir geistiges Eigentum.

Der Patentanwalt N.N. erhielt am 8.Dezember 1960 den Auftrag, ein
Patentgesuch vor Ablauf der Prioritdtsfrist am 12. Dezember einzurei-
chen. Dic Einreichung erfolgte jedoch erst am 16. Dezember 1960. Um die
Folgen der Verwirkung des Prioritdtsrechts abzuwenden, ersuchte N.N.
gleichzeitig das Amt fiir geistiges Eigentum im Namen des Patentanmel-
ders Knapp und im eigenen Namen um Wiedereinsetzung in den frithe-
ren Stand.

Das Amt fiir gcistiges Eigentum wies das Wiedereinsetzungsgesuch,
«gestellt von Ottmar Knapp... vertreten durch N.N.», ab, weil dic Ver-
saumung der Priorititsfrist einem unentschuldbaren Organisationsfehler
im Bureau N.N. zuzuschreiben sei.

Der Patentanwalt N. N. fithrte im eigenen Namen Verwaltungsgerichts-
beschwerde mit dem Antrag, die Verfigung des Amtes sei aufzuheben
und in bezug auf die Priorititsfrist diec Wiedercinsetzung zu gewidhren.
Das Bundesgericht ist aus folgenden Erwigungen auf die Beschwerde
nicht eingetreten:

Gemil Art. 103 Abs. 1 OG ist zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde berechtigt, «wer
in dem angefochtenen Entscheide als Partei beteiligt war oder durch ihn in seinen Rech-
ten verletzt worden ist».

a) Das Amt fur geistiges Eigentum hat die Verfiigung vom 22. Februar 1961 zu dem
«von Ottmar Knapp..., vertreten durch N.N.», gestellten Gesuch getroffen, N.N. im
angefochtenen Entscheid also ausdriicklich nur als Vertreter, nicht als Partei behan-
delt, obwohl er das Wiedereinsetzungsgesuch auBler im Namen des Knapp auch im
eigenen Namen gestellt hatte. Der Beschwerdefiihrer war somit nicht «in dem ange-
fochtenen Entscheide als Partei beteiligt». Er ist daher zur Beschwerdefithrung nur be-
rechtigt, wenn er durch diesen «in seinen Rechten verletzt worden ist».

b) Mit der Versiumung der Priorititsfrist geht nur ein Recht des Patentbewerbers,
nicht auch ein solches seines Vertreters unter. Das Gesuch um Wiedereinsctzung in den
fritheren Stand ist daher im Namen des Patentbewerbers, nicht im Namen seines Ver-
treters zu stellen, und Wiedercinsetzung kann nur jenem, nicht auch diesem gewihrt
werden. Der Vertreter hat auch nicht Anspruch darauf, daf3 der Patentbewerber wie-
dereingesetzt werde. Dieser allein kann bestimmen, ob er sein Prioritdtsrecht wieder-
herstellen lassen will. Diese Ordnung ergibt sich denn auch deutlich aus Art.47 Abs. 1
PatG, der lautet: «Vermag der Patentbewerber oder Patentinhaber glaubhaft zu ma-
chen, dal} er ohne sein Verschulden an der Einhaltung einer durch das Gesetz oder die
Vollziehungsverordnung vorgeschriebenen oder vom Amt fiir geistiges Eigentum an-
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gesetzten Frist verhindert wurde, so ist ihm aufsein Gesuch hin Wiedereinsetzung in den
fritheren Stand zu gewihren». Diese Bestimmung sagt nichts von einem Gesuch des
Vertreters oder von dessen Wiedereinsetzung in den fritheren Stand. Die Auffassung
von Brum/PeprAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, Bern 1959, S.668, der Vertre-
ter sei zum Antrag auf Wiedereinsetzung legitimiert, wenn er einen in seiner Person
liegenden Wiedereinsetzungsgrund glaubhaft machen kénne, entbehrt der gesetzlichen
Grundlage.

Die Wiedereinsetzung in die Priorititsfrist dient selbst dann nicht der Wahrung eines
Rechtes des Vertreters, wenn dieser den Ablauf der Frist verschuldet hat und daher Ge-
fahr ldauft, vom Patentbewerber auf Ersatz eines Schadens belangt zu werden. Die
Wiedereinsetzung wiirde zwar diese Gefahr bannen, lidge also insofern in seinem Inter-
esse, als er dann keinen Schadenersatzprozel3 zu befiirchten brauchte. Zur Verwaltungs-
gerichtsbeschwerde befugt ist jedoch jemand nicht schon, wenn ihm die Anfechtung des
Entscheides niitzen kann, er also an ihr interessiert ist (BGE 75 I 381 ff.). Der Entscheid
muf} ihn vielmehr in seinen Rechten (droits, diritti) verletzen. Rechte des Vertreters
wiren durch die Nichtwiederherstellung der Priorititsfrist jedoch nur verletzt, wenn
damit verbindlich festgestellt wire, daB er dem Patentbewerber Schadenersatz schulde.
Von einer solchen Feststellung kann keine Rede sein. Indem das Amt fur geistiges
Eigentum die Wiedereinsetzung Knapps in den fritheren Stand mit der Begriindung
ablehnte, die Versaumung der Priorita tsfrist sei einem unentschuldbaren Organisations-
fehler im Biiro des Vertreters des Patentbewerbers zuzuschreiben, entschied es nicht,
N.N. sei dem Knapp zum Ersatz von Schaden verpflichtet. Es bejahte damit die
Schadenersatzpflicht nicht einmal vorfrageweise und dem Grundsatze nach. Dem Be-
schwerdefiihrer bleibt unbenommen, es zu einem Prozesse vor dem Zivilrichter kom-
men zu lassen, wenn Knapp gegen ihn Schadenersatzanspriiche stellt, und der Zivil-
richter hat dann in jeder Hinsicht frei zu priifen, ob der Beschwerdefiihrer seine Pflich-
ten aus dem Rechtsverhiltnis zu seinem Auftraggeber verletzt habe. Auch ein zur Ver-
schuldensfrage Stellung nehmender Entscheid des Bundesgerichts als Verwaltungsge-
richt wiirde den Zivilrichter im Schadenersatzproze3 zwischen Knapp und N.N. nicht
binden.

Der Beschwerdefiihrer ist in seinen Rechten auch nicht etwa deshalb verletzt, weil
der Vorwurf, er habe den erhaltenen Auftrag nicht mit der nétigen Sorgfalt ausgefiihrt,
sein seelisches Gleichgewicht oder sein berufliches Ansehen beeintrichtigen vermag. Der
Umstand allein, da8 Entscheidungsgriinde der Verwaltung jemanden in seinen Ge-
fiihlen verletzen oder seinem Ansehen schaden kénnen, also in die Sphire seiner Per-
sonlichkeit eindringen, berechtigt den Betroffenen nicht, den Entscheid durch Ver-
waltungsgerichtsbeschwerde anzufechten. Nur wer durch das Dispositiv eines Ent-
scheides in seinen Rechten verletzt wird, ist zur Beschwerde legitimiert.

OG Art. 67

Voraussetzungen fiir die Anordnung von Beweismafnahmen durch das
Bundesgericht.

Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom 28. Juni 1961 1.5.
Sch. und N. gegen C.H. & Cie. A.G.

Das Handelsgericht des Kantons St. Gallen hat unter Berufung auf die
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im Gericht vertretene Sachkunde ohne Einholung einer Expertise eine
Patentnichtigkeits-Widerklage gutgeheilen. Das Kassationsgericht des
Kantons St.Gallen hat die von den Kldgern eingelegte Nichtigkeitsbe-
schwerde, mit welcher geltend gemacht wurde, das Handelsgericht habe
sich willkurlich aufrichterliche Sachkunde berufen, abgewiesen. Das Kas-
sationsgericht ging davon aus, daf3 die Prifung der Frage, ob das Patent
nichtig sei, ohne Zuhilfenahme besonderer Sachkunde nicht erfolgen
konnte. Der diese Fragen Beurteilende bediirfe einer technischen Bildung,
welche durch die Kenntnis der technischen Entwicklung des Maschinen-
typs ergdnzt sein miisse. Diese Kenntnisse konnten sowohl durch prakti-
sche Tidtigkeitin der betreffenden Branche als auch durch das Studium der
einschldgigen Fachliteratur und der zu Patenten angemeldeten Neuerun-
gen gewonnen werden. In diesem Sinne kénne es fiir das Vorliegen der er-
forderlichen Sachkunde auch gentigen, daf3 der Beurteilende sich einer-
seits iiber eine zuverlidssige maschinentechnische Bildung ausweise und
anderseits alles fiir das Studium notige Material zur Verfiigung habe.

Das Vorhandensein besonderer Fachkunde in der Mitte des Handelsge-
richtes dirfe nur bejaht werden, wenn sie den Experten zu ersetzen ver-
mége. Die besondere Sachkunde auch des Fachrichters miisse absolut zu-
verldssig sein. Das Fachgericht kénne sich auf die Sachkunde auch nur
eines einzigen Mitgliedes stiitzen, wenn diese Sachkunde tiber jeden Zwei-
fel erhaben sei und wenn die Beurteilung durch den sachverstindigen
Richter die nicht sachkundigen Gerichtsmitglieder voll zu iiberzeugen
vermoge. Im vorliegenden Falle verfiige Handelsrichter W. St. als dipl.
Maschineningenieur zweifellos tiber die bildungsmiBigen Grundlagen,
die es ihm erlaubten, sich auf Grund vorhandener Unterlagen in Probleme
der Maschinentechnik einzuarbeiten. Die Beschwerdefiihrer erkliarten,
dafl ihm die besonderen Kenntnisse der Zerkleinerungsmaschinen und be-
sonders von Zerkleinerungsmaschinen fiir das Metzgereigewerbe abgehen.
In dieser Bezichung sei aber zu beriicksichtigen, daB3 das Handelsgericht
und mit ihm die Fachrichter fiir die Beurteilung der Fachfragen iiber um-
fangreiche von den Parteien eingelegte Akten verfiigten. Um so eher habe
sich das Handelsgericht ohne Willkiir auf die Sachkunde von Handelsrich-
ter W. St. verlassen diirfen, auch wenn diesem Spezialkenntnisse iiber den
betreffenden Maschinentyp abgingen. Das Handelsgericht habe auch
ohne Willkiir davon ausgehen konnen, dafl Handelsrichter W. St. ohne
Spezialkenntnisse iiber Zerkleinerungsgerite in der Lage sei, die bei der
den Gegenstand des streitigen Patentes bildenden Maschine erzielten
technischen Fortschritte auf die Frage der Erfindungshéhe zu priifen. Un-
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ter diesen Umstdnden seien spezielle Vorkenntnisse auf dem Gebiete des
gerade zur Beurteilung stehenden Maschinentyps nicht unbedingt erfor-
derlich. Es brauche daher nicht gepriift zu werden, ob Handelsrichter
W. St. Spezialkenntnisse auf dem Gebiete der Zerkleinerungsmaschinen
besitze. Grundsitzlich aber wire zu wiinschen, dal das Handelsgericht,
wenn es auf die Sachkunde eines Mitgliedes abstelle, in den Urteilserwi-
gungen im einzelnen angebe, worin diese Sachkunde genau bestehe.

Das Bundesgericht hat die gegen das Urteil des Handelsgerichtes gleich-
zeitig eingereichte Berufung ebenfalls abgewiesen und unter anderem fol-
gende Erwigungen angestellt:

2. ... Die Kliger verlangen unter Berufung auf Art. 67 OG, daB das Bundesgericht
die technischen Feststellungen und SchluBfolgerungen der Vorinstanz iiberpriife und
zu diesem Behufe das Gutachten eines Fachmannes einhole.

Zur Begriindung dieses Antrages machen die Kldger geltend, die genannten Mit-
glieder des Handelsgerichtes verfiigten nicht iiber die Fachkunde, die fiir die Beurteilung
des Vorliegens der Erfindungseigenschaft, namentlich der Erfindungshéhe, erforderlich
sei; sie konnten nicht als «gut ausgebildeter Fachmann» im Sinne der bundesgericht-
lichen Rechtsprechung fiir das technische Fachgebiet der Zerkleinerungsmaschinen
gelten.

Bei der Beurteilung dieser Riige ist davon auszugehen, da3 das Bundesrecht weder
fiir die Zivilprozesse im allgemeinen, noch fiir die Patentprozesse im besonderen Beweis-
vorschriften dariiber enthilt, wie der kantonale Richter den Tatbestand zu ermitteln hat,
auf welche Beweismittel (Zeugenaussagen, Expertisen, Augenschein, Parteierklirungen
usw.) er seine Urteilsfindung iiber die tatsichlichen Verhiltnisse zu griinden hat. Vor
allem bestimmt das Bundesrecht nicht, ob und unter welchen Voraussetzungen der Sach-
richter hiebei auf seine eigene Fachkunde abstellen darf oder einen oder mehrere auBer-
halb des Gerichtes stehende Sachverstindige beiziehen muB3. Hieriiber befindet der kan-
tonale Richter im Rahmen der von Bundesrechts wegen anerkannten freien Beweiswiir-
digung. Seine Rechtsstellung wird in dieser Hinsicht durch den rev. Art. 67 OG fir den
Patentproze3 nicht berithrt und seine Befugnisse werden nicht eingeengt. Das Bundes-
gericht hat denn auch wiederholt entschieden, daBl auch unter der Herrschaft der er-
wihnten Gesetzesbestimmung die Ermittlung des Sachverhaltes nach wie vor grund-
sitzlich in der Zustdndigkeit und Verantwortlichkeit des kantonalen Richters verbleibe
(BGE 86 II 103ff. und dort erwihnte Entscheide).

Der vorliegende Fall bestitigt erneut die Richtigkeit der dargelegten Rechtsauffas-
sung und ldBt erkennen, zu welch unertriglichen Konsequenzen die von den Kligern
begehrte Uberpriifung der fachlichen Kenntnisse und Fihigkeiten bestimmter Mitglie-
der eines kantonalen Gerichtes fithren mii3te. Es mag offen bleiben, ob der Fachrichter,
soweit er bestimmte Fragen wic ein beigezogener Gutachter fachkundig wiirdigt und
seine Ausfithrungen vom Gericht wie ein Gutachten verwertet werden, als Richter oder
als Experte im Sinne einer Hilfsperson des Richters zu betrachten sei. Im einen wie im
andern Falle ist das Bundesgericht weder befugt, noch imstande, zu beurteilen, ob eine
bestimmte Person geeignet sei, in der Eigenschaft des Fachrichters oder des Experten
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eine tatbestindliche Frage fachlich richtig zu behandeln und zu beantworten. Die MaB3-
nahmen, die zu einer Uberpriifung dieser Eignung erforderlich wiren (Einholung einer
Vernehmlassung des betreffenden Fachrichters oder des Gerichts, dem er angehort, Ein-
ziehung von Berichten iiber seine fachlichen Qualitdten und dergl.), wiirden Eingriffe
in die kantonale Rechtspflege darstellen, welche mit der staatsrechtlich verankerten Ab-
grenzung der Zustdndigkeit der Kantone einerseits und des Bundes anderseits unverein-
bar wiren.

Auch im Patentprozel3 hat somit das Bundesgericht nicht ein Urteil iiber die fachliche
Fihigkeit oder Unfdhigkeit eines kantonalen Fachrichters abzugeben. Es hat einzig auf
Grund des Inhaltes der MeinungsduBerung des Fachrichters tiber tatsichliche Verhilt-
nisse technischer Natur zu entscheiden, ob sie den in der Rechtsprechung umschriebe-
nen Anforderungen geniigen (BGE 85 II 512, 86 II 103).

Zu Unrecht berufen sich die Kldger in diesem Zusammenhang auf den in der Recht-
sprechung entwickelten Begrifl des «gut ausgebildeten Fachmannes». Die einschligige
Rechtsprechung befafit sich nicht mit den bei einem kantonalen Fachrichter vorausge-
setzten Fahigkeiten, sondern mit der Umschreibung bestimmter Voraussetzungen der
Patentierung (insbesondere im Hinblick auf Erfindungshéhe und klare Definition der
Erfindung)...

3. ... Die Kldger beanstanden sodann, daf3 iiber die Feststellungen und Ausfithrun-
gen der sachkundigen Richter entgegen der Vorschrift von Art. 51 Abs. 1lit. ¢ OG nicht
ein Protokoll verfafit wurde. Wie jedoch das Bundesgericht in seinem (nicht veréffent-
lichten) Urteil vom 7. Juli 1960 in Sachen Billion und Kons. gegen Niederer & Co.
entschieden hat, kann diese Protokollierung darin bestehen, dafl die Ausfithrungen der
Sachrichter im Urteil wiedergegeben werden. Das ist hier geschehen, wenn auch —
gleich wie im oben genannten Falle — etwas summarisch. Da die Auffassung der sach-
kundigen Richter aber immerhin noch in einer Weise zum Ausdruck kommt, die eine
Uberpriifung durch das Bundesgericht erlaubt, kann fiir einmal noch von der Riick-
weisung der Sache im Sinne von Art. 52 OG an die Vorinstanz Umgang genommen
werden. Jedoch ist das Handelsgericht erneut darauf aufmerksam zu machen, da3 das
Gesetz eine méglichst genaue und ausfuhrliche Wiedergabe der Voten der Fachrichter
im Protokoll oder im Urteil verlangt...

Die Kldger machen weiter geltend, sie sdhen sich durch die Berufung des Handels-
gerichts auf die nicht vorhandene Fachkunde zweier seiner Mitglieder und durch die
weitgehende Ubernahme des beklagtischen Privatgutachtens «in ihrem berechtigten
Anspruch auf Durchfithrung einer objektiven und unabhingigen gerichtlichen Exper-
tise getduscht».

Dieser Einwand ist unbehelflich. Das Bundesrecht verleiht weder allgemein, noch
fiir Patentstreitigkeiten im besonderen, einen Anspruch auf Einholung eines Gutachtens
eines Sachverstandigen aullerhalb des Gerichts. Es verbietet den Kantonen nicht, fir die
Ermittlung des Sachverhaltes wegen besonderer Sachkunde einzelner Richter vom Be-
weis durch Sachverstindige Umgang zu nehmen und die erforderlichen Feststellungen
mit Hilfe dieser Kenntnisse einzelner Gerichtsmitglieder zu treffen. Um von dieser Még-
lichkeit Gebrauch machen zu kénnen, hat der Kanton St.Gallen wie andere Kantone
eine Handelsgericht geschaffen, in welchem Richter mit besonderer Sachkunde mit-
wirken. ..
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I1. Markenrecht

MSchG Art. 6 Abs. 1 und UWG Art. 2

Die Wortmarken BIC und BIG-PEN fiir Kugelschreiber sind verwech-
selbar (Erw. 2).

Die markenmiBige und die nicht-markenméBige Verwendung einer ver-
wechselbaren Marke stellt tiberdies unlauteren Wettbewerb dar (Erw.
3).

BGE 87 11 351f., Urteil der I. Zivilabteilung vom 21. Februar 1961 i.S.
Plastofin A.G. gegen Bich und Konsorten.

Die Klédger sind Inhaber bzw. Lizenznehmer des Inhabers der im Jahre
1951 eingetragenen Marke BIC fir Kugelschreiber. Die Beklagte lie3 1954
die Marke BIG-PEN eintragen, die sie ebenfalls fiir Kugelschreiber ver-
wendete.

Das Handelsgericht des Kantons Ziirich und das Bundesgericht verur-
teilten die Beklagte wegen Markenrechtsverletzung und unlauterem Wett-
bewerb, im wesentlichen auf Grund der folgenden Erwigungen:

2. Die beiden in Frage stehenden Marken werden fiir die gleiche Ware — Kugelschrei-
ber — verwendet. Die Marke der Beklagten ist daher gemifB Art. 6 MSchG nur zulissig,
wenn sie sich von der frither eingetragenen kldgerischen Marke durch wesentliche Merk-
male unterscheidet.

a) Ob diesem Erfordernis geniigt ist, beurteilt sich gemi8 stindiger Rechtsprechung
nach dem Gesamteindruck der zu vergleichenden Zeichen (BGE 84 II 446 Erw. 3, 78
I1 380f. und dort erwidhnte Entscheide). Die Verwechselbarkeit im Sinne des Gesetzes
wird deshalb weder dadurch ausgeschlossen, daB3 alle Bestandteile der zu vergleichenden
Marken verschieden sind, noch ist sie notwendigerweise gegeben, wenn einzelne von
ihnen miteinander tibereinstimmen. Es geht daher nicht an, die zu vergleichenden Mar-
ken in ihre einzelnen Bestandteile zu zergliedern und diese gesondert zu betrachten
(BGE 78 11 381). Deshalb ist es verfehlt, wenn die Vorinstanz zunichst der klidgerischen
Marke BIG der beklagtischen Marke BIG-PEN gegeniiberstellt, die Verwechselbarkeit
von BIC und BIG bejaht und hernach untersucht, ob diese Verwechselbarkeit durch
den Zusatz PEN der beklagtischen Marke beseitigt werde. Zu vergleichen sind vielmehr
die beiden Marken als Ganzes, nach ihrem Gesamteindruck.

b) MafBlgebend ist der Gesamteindruck der beiden Marken auf den letzten Abnehmer
(84 II 445 Erw. 2 und dort erwdhnte Entscheide), hier also der Eindruck auf das breite
Publikum, das als Abnehmer der Kugelschreiber in Betracht kommt. Dieser Gesamt-
eindruck hingt bei Wortmarken im wesentlichen vom Wortklang und Schriftbild ab
(BGE 78 II 381). Sodann ist zu beachten, dal3 es sich bei den Kugelschreibern beider
Parteien um billige Massenartikel des tdglichen Gebrauches handelt, die vom Kéaufer
ohne groBe Aufmerksamkeit erstanden werden und bei denen daher besonders strenge
Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Marken zu stellen sind (BGE 73 II 60,
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63 11 284). Endlich ist in Betracht zu ziehen, daff der Kéufer die beiden Marken héufig
nicht nebeneinander sieht, sondern auf das vorab aus der Reklame gewonnene Erin-
nerungsbild abstellen muf}, weshalb gemaf stindiger Rechtsprechung dem Gedéchtnis-
eindruck, den eine Marke zuriickldBt, bei Beurteilung der Verwechslungsgefahr beson-
dere Bedeutung zukommt (BGE 78 II 3811.).

¢) Nach diesen Grundsitzen ist eine ausreichende Unterscheidbarkeit der beiden
Marken mit der Vorinstanz zu verneinen. Wohl besteht die kldgerische Marke aus dem
einzigen Worte BIC, die Marke BIG-PEN der Beklagten dagegen aus zwei Worten.
Aber der Zusatz PEN ist nicht geeignet, das Erinnerungsbild in nachhaltiger Weise zu
beeinflussen. Ein Kiufer, der auch nur iber die bescheidensten Anfangskenntnisse der
englischen Sprache verfiigt, — was heutzutage doch fiir einen groflen Teil der schweize-
rischen Bevolkerung zutrifft —, weil}, dall PEN Feder bedeutet; der Zusatz stellt fiir ihn
somit eine Sachbezeichnung dar, der naturgemil keine starke Kennzeichnungskraft
innewohnt und die deshalb auf das Erinnerungsbild ohne groBle Wirkung bleibt. Aber
auch fir den Kiufer, dem die Bedeutung des englischen Wortes PEN unbekannt ist
und der es daher als Phantasiebezeichnung auffa8t, ist deren Unterscheidungskraft ge-
ring, da der Zusatz PEN sich auch in zahlreichen anderen Bezeichnungen fiir Schreib-
gerite findet, wie z.B. in «Fountain Pen», «Waterman Pen», « Papermate Pen» u.a.m.

Was von der Marke BIG-PEN in der Erinnerung haften bleibt, ist das Wort BIG,
das in Wortklang und Schriftbild mit der kldgerischen Marke BIC unbestreitbar sehr
groBe Ahnlichkeit aufweist. Das hat zur Folge, daB3 beim Kiufer, der die Marke BIG-
PEN zu Gesicht bekommt, eine Ideenverbindung mit der Marke BIC, der er schon
frither begegnet ist, wachgerufen wird. Selbst wenn er sich dariiber Rechenschaft gibt,
daB3 das Zeichen der Beklagten einen Zusatz aufweist, so kénnte er doch zu der An-
nahme neigen, bei den damit versehenen Kugelschreibern handle es sich, gleich wie bei
den Schreibgeridten BIC-poche, BIC-cristal, BIC-IMAC, BIC-Clic um eine besondere
Sorte von Kugelschreibern, die ebenfalls von den Kldgern stamme. Solche Unterneh-
mensverwechselbarkeit gentigt aber gemil standiger Rechtsprechung, um eine Marke
unzuléssig zu machen (BGE 84 IT 319, 77 IT 333 und dort erwihnte Entscheide).

Die Beklagte wendet weiter ein, wer auch nur einigermafen Englisch verstehe, wisse,
das BIG «groB3» bedeute, also ein Eigenschaftswort sei und daher nicht den Hauptbe-
standteil der Marke bilden konne, zu dem das Substantiv PEN nur einen Zusatz be-
deute; es bestehe daher keine Gefahr, daBl der Kidufer die Bezeichnung BIG-PEN als
BIC-Feder auffasse. Auch dieser Einwand ist nicht stichhaltig. Die Beklagte verkennt,
daB der Kaufer, der die Marke BIG-PEN zu Geschicht bekommt, infolge einer Erinne-
rungstduschung auch annehmen kénnte, die Marke der Kliger, die ihm frither begegnet
war, sei nicht BIC, sondern BIG. Auch der Gefahr einer solchen Erinnerungstiuschung
soll aber durch das Erfordernis der klaren Unterscheidbarkeit von Marken vorgebeugt
werden.

Unbehelflich ist auch der Hinweis der Beklagten darauf, daB sie ihre Marke in An-
lehnung an den Ausdruck BIG-BEN, die allgemein bekannte Bezeichnung der groflen
Glocke des Uhrturms des Parlamentsgebiudes von Westminster in London, gewihlt
habe. Selbst wenn dies zutreffen sollte und auch beim Publikum eine Gedankenverbin-
dung dieses Inhalts hervorgerufen werden kann, so bleibt doch daneben auch die Ge-
fahr bestehen, daf3 die Bezeichnung mit der Marke der Kldger in Verbindung gebracht
wird.

Zu Unrecht glaubt schlieBlich die Beklagte die Verwechselbarkeit damit bestreiten
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zu konnen, dal3 es sich bei den Erzeugnissen beider Parteien um billige Massenartikel
handle, bei denen sich der Kufer itber Qualitdt und Herkunft keine bestimmten Vor-
stellungen mache und es ihm gleichgiiltig sei, ob er einen Kugelschreiber der Kliger
oder einen solchen der Beklagten oder sonst eines andern Herstellers erstehe. Dieser Um-
stand kann fiir die Bemessung des Schadenersatzanspruches wegen Markenverletzung
oder unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechts von Belang sein. Fiir die Beur-
teilung der grundsitzlichen Frage des Vorliegens einer Markenverletzung aber muB,
gerade weil es sich um billige Massenartikel handelt, nach den eingangs dargelegten
Grundsitzen an die Unterscheidbarkeit ein strenger MaBstab angelegt werden.

3. Die Marke BIG-PEN der Beklagten ist somit wegen ihrer Verwechselbarkeit mit
der klagerischen Marke BIC nach Art. 6 MSchG unzulissig und daher zu loschen...

Mit der Verwendung der Bezeichnung BIG-PEN sei es als Marke, sei es in nicht
markenmiBiger Weise in Drucksachen, in der Reklame usw. begeht die Beklagte tiber-
dies unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG gegeniiber den
Kléigern; denn die Bestimmungen des UWG sind nach der Rechtsprechung (BGE 73
11 117 Erw. 4, 76 II 94 Erw. 7, 79 II 221 Erw. 1) kumulativ neben denjenigen des
MSchG anwendbar. Die Vorinstanz hat daher mit Recht das Feststellungs- und Unter-
lassungsbegeheren der Kliger auch geschiitzt, soweit es sich auf das UWG stiitzt.

MSchG Art. 6 Abs. 3und Art. 24, UWG Art. 2, ZGB Art. 29

Kaffee und Tee einerseits und Kaffeemiihlen und Haushaltgerdte an-
dererseits sind nicht ginzlich voneinander abweichende Waren (Erw. 1
bis 3).

Voraussetzungen und Umfang des Unterlassungsanspruches aus Mar-
kenrecht (Erw. 4 Abs. 1).

Wer eine Sache unbefugterweise mit einem fremden Namen bezeichnet,
maft sich diesen an (Erw. 4 Abs. 2).

Ein nach MSchG und ZGB Art. 29 bestehender Unterlassungsanspruch
ist nicht auBerdem nach UWG zu schiitzen (Erw. 4 Abs. 3).

BGE 87 II 107ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Mai 1961 i.S.
Narok A.G. gegen Muiiller.

Die Narok A.G. ist seit 1934 Inhaberin der Wortmarke «Narok» fiir
«Nahrungs- und GenuBmittel, insbesondere Kaffee und Tee». Miiller
hinterlegte im Jahre 1959 die gleichlautende Wortmarke «Narok» fiir
«Kaffeemiihlen und Haushaltgerdte». Wiederholter Aufforderung der
Narok A.G., sie 1gschen zu lassen, entsprach er nicht.

Die Narok A.G. klagte gegen Miiller beim Zivilgericht des Kantons
Basel-Stadt auf Feststellung der Nichtigkeit und auf Unterlassung der wei-
teren Verwendung der Bezeichnung Narok «als Marke, als Name oder in
anderer Weise». Die Klage wurde vom Zivilgericht abgewiesen, vom Bun-
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desgericht jedoch gutgeheilen mit der Einschrinkung, da der Beklagte
zur Unterlassung lediglich hinsichtlich Kaffeemiihlen und Haushaltge-
rite verurteilt wurde. Aus den Erwigungen des Bundesgerichtes:

1. Erzeugnisse weichen nicht schon dann génzlich voneinander ab, wenn sie auf
Grund ihrer Beschaffenheit nicht miteinander verwechselt werden kénnen, sondern nur
dann, wenn die letzten Abnehmer vermutlich nicht annehmen, der Inhaber der frither
hinterlegten Marke habe auch die mit der tibereinstimmenden oder dhnlichen Marke
versehenen Erzeugnisse des andern hergestellt oder auf den Markt gebracht (BGE 33
IT 451, 38 IT 708f,, 56 II 404fT., 62 II 64, 65 II 207, 77 II 3331, 84 II 319). An dieser
Rechtsprechung ist festzuhalten, denn sie beruht auf dem zutreffenden Gedanken, daf3
die einem bestimmten Hersteller oder Handler zustehende Marke in erster Linie als
Hinweis auf die Herkunft aus seinem Geschifte und nur in zweiter Linie, niamlich wenn
cin und derselbe Geschiftsinhaber verschiedene Marken verwendet, auflerdem zur
Unterscheidung seiner Erzeugnisse dient (Art. 1 Ziff. 2 MSchG). Der Markeninhaber
ist nicht nur daran interessiert, daf§ der Kéufer die Erzeugnisse des andern nicht mit
den seinen verwechsle, sondern er hat auch ein berechtigtes Interesse, nicht als Her-
steller oder Lieferant von Warenarten angesechen zu werden, die er selber nicht an-
bietet; denn sonst kénnte der Ruf seines Geschiftes durch den Ruf der Erzeugnisse
des andern beeintrichtigt werden.

2. Ob zwei Arten von Erzeugnissen sich unter dem erwidhnten Gesichtspunkt genii-
gend voneinander unterscheiden, hingt von den Umstdnden des einzelnen Falles ab.
Die Frage ist nicht leichthin zu bejahen. Im Interesse des Inhabers der alteren Marke
héngt die Anwendung der Ausnahmebestimmung des Art. 6 Abs. 3 MSchG von stren-
gen Voraussetzungen ab (BGE 77 II 332). Das ergibt sich daraus, da3 die Erzeugnisse
«génzlich» voneinander abweichen missen. Die jiingere Marke kann so gewihlt wer-
den, daB sie sich von der dlteren geniigend unterscheidet, wenn die Natur der Erzeug-
nisse im Falle der Verwendung gleicher oder dhnlicher Marken den Gedanken auf-
kommen lassen konnte, sie stammten aus dem gleichen Geschiifte. Der Inhaber der
jungeren Marke hat daher kein schiitzenswertes Interesse, diese der frither hinterlegten
Marke anzugleichen, wenn die Erzeugnisse ihrer Natur nach auch nur entfernt zur An-
nahme verleiten kénnten, sie seien gleicher Herkunft. Er verdient bei der Beurteilung
der Frage, ob die Erzeugnisse gdnzlich voneinander abweichen, um so weniger Nach-
sicht, je mehr die beiden Marken einander gleichen (BGE 84 II 3191.). Bei vollstindiger
Ubereinstimmung der Marken ist Strenge ganz besonders am Platze.

3. Im vorliegenden Falle stimmen beide Marken miteinander vollstindig itberein.
Die Gefahr, daB3 die Erzeugnisse des Beklagten fiir solche der Kldgerin gehalten werden,
ist daher groB3. Sie wird noch geférdert durch den Umstand, daf3 das Wort Narok auch
Bestandteil der Firma der Kldgerin ist und daB es als reine Phantasiebezeichnung iiber
die Beschaffenheit der Ware nichts aussagt, als von der Klidgerin wie fiir Nahrungs- und
GenuBmittel, besonders Kaffee und Tee, an sich ebensogut fiir Kaffeemiihlen und Haus-
haltgerite verwendet werden konnte. Die Erzeugnisse beider Gruppen werden im tég-
lichen Verkehr von Personen des gleichen Kreises, vorwiegend von Hausfrauen, gekauft.
Die Kaffeemiihlen und andern Haushaltgeridte dienen, wenn auch nur mittelbar, der
Befriedigung der gleichen Bedirfnisse wie die Nahrungs- und GenuBmittel, denn mit
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ihrer Hilfe werden diese zubereitet oder vom Menschen aufgenommen. Der Gedanke,
daB ein und derselbe Geschiftsinhaber Nahrungs- und GenuBmittel und die zu ihrer
Zubereitung oder Aufnahme geeigneten Haushaltgerite herstelle oder auf den Markt
bringe, liegt nicht fern. Diesen Schlufl kann namentlich ziehen, wer weil}, daB} einer-
seits Kaffee und anderseits Kaffeemiihlen unter der gleichen Marke in den Handel
kommen. In erster Linie fir Kaffee verwendet die Kldgerin sie, und besonders Kaffee-
miihlen will der Beklagte mit dem gleichen Zeichen versehen. Die Abnehmer der einen
und jene der anderen Gattung wissen iiber die Herkunft der beiden Gruppen von Er-
zeugnissen wenig oder nichts und pflegen beim Einkauf nicht darnach zu fragen. Um
so eher sind sie geneigt, aus der Ubereinstimmung der Marken auf gleiche Herkunft zu
schlieBen. Die Warengattung «Kaffeemiihlen und Haushaltgerdte» weicht daher un-
geniigend von der Gattung «Nahrungs- und GenuBmitte], insbesondere Kaffee und
Tee» ab, um unter der gleichen Marke in Verkehr gebracht werden zu diirfen wie diese.
Da die Kligerin die Marke Narok frither hinterlegt hat als der Beklagte, ist die zu-
gunsten des Beklagten erfolgte Eintragung Nr. 176 955 nichtig.

4. Der Beklagte hat behauptet, er habe die Marke Narok bis jetzt noch nicht ver-
wendet, und die Kldgerin gibt zu, noch keine Verwendung festgestellt zu haben. Darauf
kommt nichts an. Indem der Beklagte die Marke beim Eidgenéssischen Amt fir geisti-
ges Eigentum hinterlegte und die von der Kligerin begehrte Léschung wiederholt ab-
lehnte, bekundete er, daB er das Wort Narok in seinem Geschiifte gebrauchen wolle.
Das Begehren auf Unterlassung ist daher grundsétzlich begriindet (BGE 58 II 172, 84
IT 322). Immerhin ist es nur beschrinkt gutzuheiflen, ndmlich in dem Sinne, daf3 dem
Beklagten die Verwendung des Wortes Narok zur Bezeichnung von Kaffeemiihlen und
Haushaltgeriten verboten wird; denn daf3 er auch andere Erzeugnisse so nennen wolle,
hat er nicht kundgegeben.

Zu verbieten ist ihm nicht nur der markenmaifige, sondern auch jeder andere Ge-
brauch des Wortes Narok zur Bezeichnung von Kaffeemiihlen und Haushaltgeriten,
z.B. die Verwendung in Geschiftsbriefen oder in der Reklame. Soweit das Begehren auf
Unterlassung markenmifBigen Gebrauches geht, ist es auf Grund des Art. 24 MSchG
gutzuheiBlen. Anderweitiger Gebrauch wiirde nicht gegen das Markenschutzgesetz ver-
stoBen (BGE 60 II 255), wohl aber das Recht der Kldgerin an ihrem Namen verletzen
(Art. 29 Abs. 2 ZGB); denn eine NamensanmaBung kann nach der Rechtsprechung
unter anderem darin bestehen, daf3 jemand eine Sache unbefugterweise mit dem Na-
men eines andern bezeichnet (BGE 80 II 140). Wenn Kaffeemiihlen oder andere Haus-
haltgerédte im Geschiftsverkehr des Beklagten mit dem Worte Narok benannt wiirden,
konnte das Publikum meinen, sie stammten von der Kliagerin, Das braucht sich diese
nicht gefallen zu lassen.

Der Unterlassungsanspruch aus unlauterem Wettbewerb wiirde voraussetzen, daB3
der Beklagte sich im wirtschaftlichen Wettbewerb unlauter verhalten habe (Art. 2
UWG). Ob eine Wettbewerbshandlung schon darin lag, daB3 er die Marke vom Eidge-
nossischen Amt fiir geistiges Eigentum registrieren lieB3, oder ob von Wettbewerb nur
die Rede sein kénnte, wenn behauptet und bewiesen wire, daB3 der Beklagte seine Er-
zeugnisse unter der Bezeichnung Narok anbot oder absetzte, kann offen bleiben. Da der
Unterlassungsanspruch teils nach Art. 24 MSchG, teils nach Art. 29 Abs. 2 ZGB be-
grindet ist, fehlt der Kldgerin ein rechtliches Interesse daran, daB3 er auch noch auf
Grund des Art. 2 UWG geschiitzt werde.
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MSchG Art. 14 Ziff. 2, PVU Art. 6 lit. B Ziff. 2

«Zo6pfli» ist fiir Teigwaren eine Sachbezeichnung.
Den internationalen Wortmarken « Zopfli» wird der Schutz fir das Ge-
biet der Schweiz verweigert.

BGE 87 I 142ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 10. Mai 1961 i.S.
Schwaben-Nudel-Werke B. Birkel Sohne gegen Eidgendssisches Amt
fur geistiges Eigentum.

Die Schwaben-Nudel-Werke lieBen im deutschen Markenregister und
hierauf im internationalen Register die Wortmarken «Zopfli» fiir Teig-
waren, insbesondere Eierteigwaren, eintragen.

Das Eidgendssische Amt fiir geistiges Eigentum verweigerte diesen Mar-
ken den Schutz fiir das Gebiet der Schweiz, weil die Bezeichnung « Zopfli»
auf die Form der Ware hinweise und jeder Unterscheidungskraft entbehre.
Das Bundesgericht hat die Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Anmelde-
rin unter anderem mit folgenden Erwigungen abgewiesen:

3. ... Es ist allgemein bekannt, dafl Teigwaren in verschiedenen Formen hergestellt
werden und im Handel sowie in Verbraucherkreisen Bezeichnungen haben, die aus
ihrer Form abgeleitet sind, wie z.B. Hornli, Cornettli, Miischeli, Cravittli usw. Da alle
diese Bezeichnungen auf eine ganz bestimmte Art und Form der Ware hinweisen,
handelt es sich bei ithnen um im Gemeingut stehende Sachbezeichnungen, die marken-
rechtlich nicht schiitzbar sind.

Seit einiger Zeit sind auf dem Markte Teigwaren in einer neuen Form erhiltlich, die
dadurch gekennzeichnet ist, daB zwei Nudeln von einigen cm Linge schnurartig zu-
sammengedreht sind. Gemil einem vom Eidgen. Amt beim Verband Schweizerischer
Teigwarenfabriken eingeholten Bericht vom 2. Mai 1961 wurden die fir die Herstellung
dieser Art von Teigwaren notwendigen Matrizen von deren Hersteller Garibaldo Ric-
ciarelli in Pistoia im Laufe des Jahres 1959 verschiedenen Teigwarenfabrikanten im In-
und Ausland angeboten mit der Erklarung, sie scien fiir ein Format «Zsépfli» bestimmt.
Im weiteren steht fest, daB heute zwei schweizerische Teigwarenfabriken, namlich die
Firmen Rob. Ernst A.G. in Kradolf und Etter-Egloff A.G. in Weinfelden, gleich wie die
Beschwerdefiihrerin, derartig geformte Teigwaren herstellen, die sie ebenfalls unter der
Bezeichnung «Zopfli» vertreiben. Die Rob. Ernst A.G. bezeichnet ihr Erzeugnis als
«Goldzoépflin, die Etter-Egloff A.G. die ihrigen als «Eier-Zépflin. Die beiden Firmen
haben entsprechende Wortmarken hinterlegt, wobel dicjenige der Etter-Egloff A.G.
mit einem Bildzeichen kombiniert ist, das auf den Eierzusatz hinwelist.

Ob diese Marken schutzfahig seien, ist heute nicht zu entscheiden. Wesentlich ist
dagegen, dal3 ihre Inhaber dem Wort «Zopfli» weitere Bestandteile beigefiigt haben.
Daraus ist zu schlieBen, daB siec das Wort «Zépfli» nicht als Marke, sondern als Sach-
bezeichnung aufgefal3t haben, wie sie schon vom Hersteller der Matrizen als solche ge-
braucht wurde. Besonders deutlich geht dies aus der zweisprachigen Beschriftung des
Paketes der Etter-Egloff A.G. hervor, wo die Bezeichnung «Zopfli » mit «Bicornettes»
ibersetzt worden ist.
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4. Die Beschwerdefiihrerin wendet ein, die Bezeichnung «Z&pfli» kénne nicht als
Sachbezeichnung angesehen werden, weil die in Frage stehenden Teigwaren gar nicht
gezopft, sondern spiralférmig zusammengedreht seien. Dies ist jedoch ohne Bedeutung.
Wenn auch die streitige Form nicht genau einem geflochtenen Zopf entspricht, wie dies
bei dem als «Zopf», «Ziipfe», «Tresse», bekannten Backwerk zutrifft, so ist doch im-
merhin groBe Ahnlichkeit mit einem Zopfmuster vorhanden. Das erklirt ohne weiteres,
daB vom Hersteller der Matrize wie von verschiedenen Teigwarenfabrikanten fir die
Umschreibung der neuen Form die Bezeichnung «Zépfli» gew#hlt worden ist. Wie das
Amt zutreffend bemerke, haben auch die lingst bekannten Hérnli nur eine entfernte
Ahnlichkeit mit einem Horn, und doch handelt es sich bei « Hérnli» unzweifelhaft um
eine Sachbezeichnung.

Damit entféllt auch der weitere, von der Beschwerdefiihrerin als «endgiiltig ent-
scheidendes Argument» betrachtete Einwand, dal3 zopfférmig geflochtene Teigwaren
iiberhaupt nicht hergestellt werden kénnten, weshalb kein Bediirfnis bestehe, den Be-
griff «Zopfli» zur Bezeichnung von tatsiachlich Zopfform aufweisenden Produkten fir
die Zukunft freizuhalten.

5. Wie aus einem in der deutschen Zeitschrift «Stern» kiirzlich erschienenen Inserat
ersichtlich ist, verwendet iibrigens die Beschwerdefiihrerin selber das Wort «Zoépfli» als
Sachbezeichnung. Im betreffenden Inserat ist ndmlich wiederholt die Rede vom «Pro-
bier-Paket Z6pfli», und weiter heiBt es im Begleittext: « Probieren Sie die Zopfi sofort»,
«Kochen Sie die Zopfli mit Goulasch...» Das Wort «Zopflin, das im Text weder
durch besondere Schrift, noch durch Anfiihrungszeichen oder dergleichen hervorgeho-
ben ist, wird also nicht als Marke, sondern eindeutig als Sachbezeichnung gebraucht...

MSchG Art. 18 und UWG Art. 13 lit. b

Die Beiftigung des Wortes «London» auf den Etiketten von in der
Schweiz aus nicht-englischen Grundstoffen hergestellten Kosmetika
stellt keine falsche Herkunftsbezeichnung im Sinne des MSchG dar.

Unlauterer Wettbewerb mag objektiv vorliegen. Das Verschulden des
Angcklagten ist jedoch zu verneinen.

ZR 60 (1961), S. 671f., Urteil der I. Strafkammer des Obergerichtes des
Kantons Ziirich vom 31. Mirz 1960 i.S. gegen D.

D. verwendete fiir Parfiimerie- und Kosmetik-Artikel, welche von der
ihm gehérenden P. AG in Ziirich hergestellt wurden, auf Etiketten, Ver-
packungen, in Inseraten und anderen Reklamen die Bezeichnung « Dobb’s
of London». Er wurde deshalb vom Bezirksgericht Ziirich wegen Wider-
handlung gegen Art. 18 Abs. 3 des MSchG und Art. 13 lit. b UWG zu
Fr. 1000.— BuBe verurteilt. Das Obergericht sprach ihn frei, unter anderem
mit folgender Begriindung:

...Auch dariiber besteht kein Zweifel, dal diese Namengebung und Firmenbezeich-
nung fiir sich allein wie auch in Verbindung mit dem weiteren, auf manchen Erzeug-
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nissen der P. AG angebrachten Hinwelis, sie sel Depositirin der Londoner Firma in der
Schweiz, Kdufer in den Glauben versetzt, ein englisches, in England hergestelltes Pro-
dukt zu erwerben. Selbst die Sachverstindige Frau M. hat das hinsichtlich des «Ver-
bena Water» angenommen.

Nach Art. 18 MSchG wird aber als Herkunftsbezeichnung (nur) angesehen «der
Name einer Stadt, Ortschaft, Gegend oder eines Landes, welcher einem Erzeugnis sei-
nen Ruf gibt». «Keine falsche Bezeichnung der Herkunft im Sinne dieses Gesetzes liegt
in der Bezeichnung eines Erzeugnisses durch einen Orts- oder Landesnamen, der einen
solchen generellen Charakter angenommen hat, dafl er in der Handelssprache die Na-
tur und nicht die Herkunft des Produktes bezeichnet» (Art. 20). Es kommt also darauf
an, ob der Name London fiir die Produkte der P. AG rufbegriindend sei oder nicht. Die
Sachverstindige hat sich dariiber nicht eindeutig ausgesprochen, das heifit die Frage
mit Vorbehalten bejaht, die einer Verneinung nahekommen. Sie nimmt an, daf3 aufdem
Gebiete der Korperflege (Kosmetik), deren Mittel anfinglich aus dem Orient nach
Europa gekommen seien, dem Fremdlandischen allgemein seit alters der Vorzug ge-
geben worden sei und daB sich daraus die Gewohnheit entwickelt habe, jedwedem der-
artigen Produkt einen fremdlandischen Anstrich zu geben, ohne dal damit die Be-
hauptung verbunden werden wollte, es stamme von dort her; insbesondere wiirden in
der Kosmetikbranche durchwegs franzésische und englische Bezeichnungen deutschen
hierzulande vorgezogen, weil sich damit die Vorstellung besonderer Qualitdt verbinde
auf Grund der Annahme, daBl diese Linder (Frankreich, England), dhnlich wie die
Schweiz, nur erstklassige Erzeugnisse zur Ausfuhr briachten. Das Widerspriichliche die-
ser Aussage der Expertin ist in der Untersuchung nicht aufgeklidrt worden, und das Ge-
richt verspricht sich weder von einer eingehenderen Befragung der Gutachterin noch
von einem Ergidnzungs- oder Obergutachten eine wesentliche Klarung der Frage. Was
speziell die Bedeutung des Namens London fiir den Ruf von Toilettenwassern und Toi-
lettenseifen anbetrifft, hat die Sachverstindige sich ausgeschwiegen.

Das Gericht kann indessen auf Grund der Erfahrung seiner Mitglieder die Frage
selber entscheiden. Obgleich nicht geleugnet werden kann, dal aus England stam-
mende Seifen und Toilettenwasser sich bel einer gewissen, meist grof3biirgerlichen Kund-
schaft eines dauernden, auf Qualitidt und Tradition gegriindeten Vorzugs erfreuen, so
ist einmal dieser Kreis zu klein, um den allgemeinen Markt zu bestimmen, und sodann
ist London — im Gegensatz zu Paris, das sich auf die siidfranzosischen Blumen- und
Duftpflanzenkulturen (Grasse) stiitzen kann — dem Gericht nicht als ein Ort bekannt,
der seinen Ruf im besonderen einer eigenstindigen Kultivierung kosmetischer Ingre-
dienzien verdankt. Wenn die Gutachterin glaubt feststellen zu kénnen, daBl die angli-
sierende Aufmachung solcher Produkt die Kauflust anrege, so gibt sie vorher mit dem
Hinweis auf die verbreitete Anglophilie eine einleuchtende Erklirung dafiir, die im
Zweifel zugunsten des Angeklagten angenommen werden muf3; danach wire es ein
Anklang an den englischen Lebenstil im allgemeinen und nicht so sehr die besonders
hohe Qualitit der Londoner Parfiimerieartikel, was zum Kaufe anregt. Insoweit eng-
lische Lavendelwasser (English Lavender) einen besonderen Typus und nicht die Her-
kunft des Produktes kennzeichnen, kann der Name London auf den Etiketten und in
den Reklamen des Angeklagten auch als ein Hinweis auf die Natur des Produktes ver-
standen werden. Eine Verletzung des Markenschutzgesetzes liegt danach nicht vor.

Zu priifen bleibt der weitere Vorwurf der Anklage, der Inhaber der P. AG habe
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sich durch das geschilderte Verhalten des unlauteren Wettbewerbs schuldig gemacht.
Diesen Tatbestand erfiillt unter anderem nach Art. 13 lit. b UWG, wer iiber sich, die
eigenen Waren oder Geschiftsverhiltnisse unrichtige oder irrefithrende Angaben macht,
um das eigene Angebot im Wettbewerb zu begiinstigen. Durch den Firmenaufdruck
«Dobb’s of London Ltd. London W. 1» weckt der Angeklagte den unrichtigen An-
schein, es handle sich um ein in London von dieser Firma hergestelltes Produkt, womit
auf Grund der hievor dargestellten Marktverhiltnisse die Kauflust entfacht werden soll.
Die Irrefithrung des Publikums wird dadurch verstirkt, dafl der Angeklagte in den Auf-
drucken bestimmter Produkte seine Firma (P. AG) als Depositirin (der angeblichen
Londoner Produzentin) erklirt. Unbestimmt und unkontrollierbar sind seine Ausfiih-
rungen dariiber, daf3 einmal ein Englinder namens Dobb ein Rezept besessen habe,
nach welchem die P. AG auf Grund einer Lizenz der Cosmic Preparation Ltd., London,
fabriziere; da der Angeklagte nicht in der Lage ist, Adresse oder Lebensdaten oder auch
nur den Vornamen dieses Mr. Dobb zu nennen, und auch den angeblichen Lizenzver-
trag nicht vorlegt, kann die Annahme des Geschidigten, es handle sich hier um Phan-
tasiegebilde, zutreffen. Dem steht der Umstand, daf3 der Vater des Angeklagten im
Jahre 1950 in London die Firma «Dobb’s of London Limited» mit einem Aktienkapi-
tal von 10000 engl. Pfund gegriindet hat, nicht entgegen, denn auf dieses Kapital sind
nur zwet Pfund eingezahlt worden; mit einem solchen Stock war die neue Firma wirt-
schaftlich nicht in der Lage, die Markenrechte und Rezepte von der Cosmic Prepara-
tions Ltd. zu erwerben, um sie auf die «kontinentalen Vertriebsgesellschaften» zu tiber-
tragen, wie der Angeklagte hat ausfiihren lassen. Auch das Lizenzverhiltnis kann daher
auf einem Scheingeschift beruhen. Indessen ist dies nicht dem Angeklagten personlich
zur Last zu legen; es steht fest, daB er im Jahre 1954, als sein Vater, der Firmeninhaber
gewesen war, starb und ihm das Geschift hinterlieB, in diese bereits etablierten Ver-
héltnisse eintrat. Diese waren bis dahin unangefochten geblieben. Es ist nicht unglaub-
wiirdig, daf3 der Angeklagte sich darum keine Gedanken tiber die Erlaubtheit oder Un-
erlaubtheit der von seinem Rechtsvorginger {ibernommenen Aufmachung und Anprei-
sung seiner Produkte gemacht hat. Das kann um so eher angenommen werden, als die
Gebriuche in diesen und verwandten Geschiftszweigen sich nicht an die striktesten
Rechtsregeln halten, wie die Verteidigung durch Beispiele belegt hat. Da unlauterer
Wettbewerb ein Vorsatzvergehen ist, darf dem Angeklagten die unbewuf3te Fahrlassig-
keit, die in der Ubernahme des bisherigen Modus liegt, nicht strafrechtlich zur Last ge-
legt werden. Er ist auch in diesem Punkte freizusprechen.

MSchG Art. 24 lit. a, UWG Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. d, LGB Art. 28 und 29

Die Bezeichnung «Blick» fiir eine Tageszeitung unterscheidet sich ge-
niigend von der Marke «Quick» fir eine illustrierte Wochenschrift
(Erw. 1, 2).

GenieBlen beriithmte Marken weitergehenden Schutz als nach MSchG
und UWG? (Erw. 3).

BGE 87 11 40ff., Urteil der 1. Zivilabteilung vom 11. Januar 1961 i.S.
Verlag Th. Martens & Co. GmbH gegen A.G. fiir Presseerzeugnisse.

Die Kldgerin verlegt seit 1948 die illustrierte Wochenschrift « Quick»,
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die in der Schweiz namentlich an Kiosken und durch Handverkaufin ein-
zelnen Nummern abgesetzt wird. Die Kligerin ist Inhaberin der Wort-
marke «Quick» fiir «produits de 'imprimerie, c’est-a-dire périodiques
illustrés».

Die Beklagte verlegt seit 1959 eine Tageszeitung «Blick», die vorwie-
gend auf gleiche Weise vertrieben wird wie die « Quick». Sie dient wie die-
se der Berichterstattung iiber zeitgemifie Geschehnisse in Bild und Wort.
Die Kl4gerin beantragte mit ihrer Klage, es sei der Beklagten zu verbieten,
die Bezeichnung «Blick» als Titel der von ihr herausgegebenen illustrier-
ten Zeitschrift zu gebrauchen, eventuell es sei der Beklagten zu verbieten,
den Titel «Blick» in der bisherigen Aufmachung (weille Blockschrift (Ne-
gativschrift) in einem roten Kasten) zu gebrauchen und es sei der Beklag-
ten zu verbieten, die Bezeichnung «Blick» auf Geschiftspapieren usw. zu
verwenden.

Handelsgericht des Kantons Ziirich und Bundesgericht haben die Klage
abgewiesen, im wesentlichen mit folgenden Erwidgungen:

1. a) Die Marke der Klidgerin besteht ausschlieBlich aus dem schwarz auf weil3 hin-
terlegten Worte «Quick». Nur nach der Ahnlichkeit desselben mit dem Worte «Blick»
beurteilt sich deshalb, ob die Beklagte die Marke irrefithrend nachgeahmt hat, nicht
auch nach der Aufmachung, mit der die beiden Worter in weiler Schrift auf einem
rechteckigen roten Grunde in der linken oberen Ecke der Titelseite der Presseerzeugnisse
der Parteien angebracht sind.

b} Der Kligerin ist nicht beizupflichten, wenn sie geltend macht, der dhnliche
Klang der beiden Wérter verleite zur Annahme, die beiden Erzeugnisse stammten aus
dem gleichen Unternehmen. Es ist nicht tblich, daf ein Unternehmer die von thm ver-
legten Presseerzeugnisse mit Namen versieht, die gleich ausklingen. Die Klidgerin be-
hauptet denn auch nicht, daf} sie auBler «Quick» noch andere auf «ick» endende Mar-
ken fuhre. Unter diesen Umstidnden kann keine Rede davon sein, daf} diese Endung
fur sich allein ein Hinweis auf das Unternehmen der Kligerin sei. Nur das Wort
«Quick» als Ganzes hat hinweisende Kaft. Die Gleichheit der Endungen von «Quick»
und «Blick» allein geniigt daher nicht, um der Beklagten vorzuwerfen, sie habe die
Marke der Kldgerin so nachgeahmt, dafl das Publikum irregefithrt werde.

c) Aus der Ahnlichkeit des Klanges, den die beiden Wérter wegen der Ubereinstim-
mung der drei letzten Buchstaben haben, kann die Kldgerin unter dem Geschichtspunkt
des Markenrechtes auch nicht deshalb etwas ableiten, weil die beiden Erzeugnisse durch
Ausrufen angeboten werden, bei dem diec Ahnlichkeit des Tones die Verwechslung der
Namen besonders fordere. Nach Art. 24 lit. a MSchG hat sich nur zu verantworten, wer
das nachgemachte oder nachgeahmte Zeichen zum Gebrauch als Marke bestimmt, d.h.
es auf dem Erzeugnis oder der Verpackung als Hinweis auf die Herkunft anbringt
(Art. 1 Ziff. 2 MSchG; BGE 86 II 281). Das Ausrufen ist Reklame, nicht marken-
maBiger Gebrauch des Zeichens. Ob dem Hoérer des ausgerufenen Wortes «Blick» vor-
schwebt, der Rufer biete ihm eine «Quick» an, ist daher markenrechtlich unerheblich.
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d) Ilustrierte Zeitschriften und mit Bildern durchsetzte Tageszeitungen werden we-
gen ihres Inhaltes und ihrer Ausstattung gekauft. Der Kaufer sieht sie bei der Uber-
gabe fliichtig an. Die Gefahr der Verwechslung von Druckerzeugnissen von der Art der
«Quick» einerseits und des «Blick» andererseits ist daher gering. Die «Quick» wird
erworben, weil der Kdufer am Titelblatt, an der Art der Faltung und am Druck in ihr
cine illustrierte Zeitschrift erkennt und eine solche haben mochte, sei es eine illustrierte
Zcitschrift schlechthin, sei es nur gerade die ihm schon bekannte «Quick». Wer sich
den «Blick» aushidndigen 148t, will dagegen eine Tageszeitung kaufen und sieht wie-
derum am Druck, am Papier und der Faltung, daB er eine solche, nicht eine illustrierte
Zeitschrift vor sich hat. Die beiden Erzeugnisse weichen durch ihr Aussehen deutlich
voneinander ab. Auf ihre Namen kommt daher wenig an, wenn es gilt, sie voneinander
zu unterscheiden. An die Unterscheidbarkeit der Wérter « Quick» und «Blick» diirfen
daher nicht hohe Anforderungen gestellt werden.

Diese Wérter sind einander nach Klang und Aussehen Zhnlich. Es verhilt sich aber
nicht so wie in Fillen, in denen Phantasienamen sich gleichen, z.B. diec Wérter «Gly-
gis» und «Hygis» (BGE 47 II 360), «Hero» und «Coro» (BGE 52 II 159), «Jora»,
«Cora», «Hora» und «Zora» (BGE 76 II 172), «Alucol» und «Aludrox» (BGE 78 II
379). Die Wérter « Quick» und «Blick» sind der deutschen Sprache entnommen. Wenn
auch ersteres aus dem Niederdeutschen stammt und den schweizerischen Mundarten
fremd ist, wurde es doch durch die Sprache der Zeitungen auch in der Schweiz einiger-
maBen bekannt, z.B. in der Zusammensetzung «quicklebendig». Viele verstehen auch
den Sinn, den das Wort «quick» im Englischen hat. Aber selbst wer es fiir einen Phan-
tasienamen hilt, wird es nicht mit dem Worte «Blick» verwechseln, dessen Sinn jeder
Deutsch verstehende Leser erfaBt. Die Auffassung, das schweizerische Publikum sehe
in «Quick» ein originelles Schlagwort, etwa ein Spaiwort oder einen Tierlaut, hilft der
Kldgerin nicht. Gerade solche Eigentiimlichkeit wiirde die M6glichkeit der Unterschei-
dung von dem banalen Worte «Blick» noch erhdhen. Nur auf die Unterscheidungskraft
der beiden Worter kommt es an, nicht auf den Grad der Geltung, den «Quick» als
Marke im Verkehr erlangt haben mag.

Auch die Schriftziige der von der Kligerin hinterlegten Marke einerseits und des
Zeitungstitels «Blick » andererseits unterscheiden sich geniigend voneinander. Sie er-
héhen die Gefahr von Verwechslungen nicht.

Es kann daher der Beklagten nicht vorgeworfen werden, sie ahme die Marke der
Klidgerin in einer das Publikum irrefithrenden Weise nach.

2. Dem Art. ] UWG handelt zuwider, wer den wirtschaftlichen Wettbewerb durch
tduschende oder andere gegen die Grundsitze von Treu und Glauben versto3ende Mit-
tel miBbraucht (Abs. 1), namentlich wer MaBnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet
sind, Verwechslungen mit den Waren eines andern herbeizufiithren (Abs. 2 lit. d).

a) Auch unter dem Gesichtspunkt dieser Bestimmungen unterscheidet sich das Wort
«Blick» als Titel der Tageszeitung der Beklagten geniigend von der Bezeichnung
«Quick» der illustrierten Zeitschrift der Kligerin. Zu beriicksichtigen ist freilich nicht
nur, welchen Eindruck es bei markenmaBiger Verwendung erweckt. Wiirde es bei nicht
markenmiBigem Gebrauch AnlaB3 zu Verwechslungen geben, so wire der Wettbewerb,
den die Beklagte mit ihm treibt, unlauter. Allein es ist nicht zu ersehen, aus welchen be-
sonderen Griinden es nicht geniigend von «Quick» sollte unterschieden werden koén-
nen, wenn es in der schriftlichen Reklame gebraucht wird. Wer die Reklame liest, hat
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zwar das Druckerzeugnis gewdhnlich zunichst nicht vor sich, tiberlegt sich aber nichts-
destoweniger, ob er eine Tageszeitung oder eine illustrierte Wochenschrift anschaffen
will. In diesem Falle wird er das Erzeugnis zuriickweisen, wenn er wegen eines Irrtums
in der Bezeichnung den «Blick» verlangt hat, wie er umgekehrt die « Quick» zuriick-
weisen wird, wenn er die Tageszeitung wiinscht, sie aber aus Versehen als «Quick» be-
zeichnet. Entsprechend wird er sich verhalten, wenn er den miindlichen Ausruf eines
Verkdufers miBversteht, d.h. statt «Blick» «Quick» vernimmt oder umgekehrt. Daher
ist die klangliche Ahnlichkeit der beiden Ausdriicke, die solche Horfehler férdern mag,
ohne Bedeutung.

b} Die Klagerin macht geltend, die Beklagte lehne sich auch dadurch, daB sie das
Wort «Blick» in der linken oberen Ecke der Titelseite auf rotem rechteckigen Grunde
anbringe, an das Vorbild der «Quick» an, die ihren Namen in gleicher Aufmachung
trage. Dadurch sei die Gefahr der Verwechslung der beiden Erzeugnisse erhoht.

Es ist keine Eigenart der Wochenschrift der Kliagerin, dal3 sie den Namen des Er-
zeugnisses auf der Titelseite links oben in weier Schrift auf rotem rechteckigem Grunde
tragt. Es gibt viele andere Zeitschriften und Zeitungen, die sich dieser Aufmachung be-
dienen. DaB auch die Beklagte das tut, verstoB3t daher nicht gegen Treu und Glauben,
auch nicht, wenn beriicksichtigt wird, dal3 das Wort «Blick» dem Worte «Quick»
nach Klang und Aussehen dhnlich ist. Der Gefahr von Verwechslungen beugen die
Worte «Unabhingige Schweizer Tageszeitung» vor, die unter dem Worte «Blick» im
roten Felde stehen.

Zudem kommt auf den Namen und seine Aufmachung fiir die Unterscheidbarkeit
von Presseerzeugnissen der vorliegenden Art wenig an. Ob die beiden Blatter geniigend
voneinander unterschieden werden konnen, hingt von ihrer ganzen Ausstattung ab,
soweit sie auch dem fliichtig beobachtenden Kiaufer nicht entgehen kann. Die «Quick»
ist eine geheftete illustrierte Zeitschrift vom tiblichen Format solcher Erzeugnisse. Thre
erste Seite wird von einem einzigen Bilde ausgefiillt, das in neuerer Zeit bunt gedruckt
wird. Der «Blick» ist von groBerem Format. Die erste Seite weist verschiedene schwarz-
weile Bilder und auch Text auf. Der «Blick» ist im wesentlichen schwarz gedruckt.
Einzelne Stellen sind rot hervorgehoben. Das Blatt ist so gefaltet, dal der Kaufer nur
den Viertel einer Seite erblickt. Er erkennt ohne weiteres, daf} er eine Zeitung vor sich
hat. Thr Papier ist von gleicher Qualitdt wie iiblicherweise das Papier anderer Tages-
zeitungen. Die «Quick» besteht aus besserem Papier und ist dicker und schwerer als
der «Blick». Alle diese Unterschiede fallen auch dem fliichtigen Betrachter sofort auf,
weshalb er den «Blick» trotz des Namens und der Aufmachung, in der dieser ange-
bracht ist, nicht mit der «Quick» verwechseln kann. Niemand wird den «Blick» an
Stelle der «Quick» annehmen; denn wer diese wiinscht, will eine illustrierte Zeitschrift,
und das ist der «Blick» offensichtlich nicht,

Die Rechtsbegehren der Kldgerin halten daher auch unter dem Gesichtspunkt des
Art. 1 UWG nicht stand.

3. Die Kligerin macht geltend, «besondere Bekanntheit des Kennzeichens Quick»
bewirke, daf3 jedes neue Zeichen sich deutlich von ihm fernhalten miisse. Weder Nicht-
konkurrenten noch weniger die Konkurrenten der Klédgerin diirften es durch Gebrauch
eines anderen an «Qui» oder «ick» anténendes Kurzwort «verwissern»., Dadurch
werde die durch Art. 28 ZGB geschiitzte Persénlichkeit der Klagerin verletzt.
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a) Das schweizerische Schrifttum sieht in der sogenannten Verwisserung «berithm-
ter Marken» vorwiegend eine Verletzung der Persénlichkeit und des Rechtes auf den
Namen (Art. 28f. ZGB) (E. MaTteEr, Kommentar zum MSchG, Ziirich 1939, 37, 117;
E. MarTIN-AcHARD, La protection des marques notoirement connues, SJZ 46, 1171T.;
R. von GRrAFENRIED, Grundlagen und gegenseitiges Verhéltnis der Normen des ge-
werblichen Rechtsschutzes, Diss. Bern 1952, 99ff.; R. von Bturen, Kommentar zum
UWG, Zirich 1957, 32, 144f)). Nach einer anderen Auflassung ist die «berithmte
Marke» ein besonderes Wirtschaftsgut, das gegen Schidigung zu schiitzen sei (A. TroL-
LER, ZSR nF 72, 94; A. TrOLLER, Die berithmte Marke, franzésisch in «La propriété
industrielle» 1953, 73fT.). Auf diesem Boden steht auch die deutsche Rechtsprechung.
Sie anerkennt die durch die «beriihmte Marke» geschaffenen Werte als Bestandteile des
Rechtsgutes des «eingerichteten und ausgetibten Gewerbebetriebes» und erachtet die
sie beeintriachtigenden Handlungen als unerlaubt im Sinne des § 823 Abs. | BGB. Wenn
das Zeichen im Verkehr zum Schlagwort fiir das Unternehmen oder dessen Inhaber ge-
worden ist, schiitzt sie es auch als Namen gemil § 12 BGB (BGHZ 15, 107115 19, 231L;
GRUR 1957, 437; 1959, 182fT.).

b) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts besteht an Marken oder anderen
Bezeichnungen, die im Verkehr zu schlagwortartiger Benennung des Geschiftes oder
Geschiftsinhabers gebraucht werden, ein «Individualrecht» oder « Personlichkeitsrecht
auf den Namen» (BGE 64 II 244(T., 72 II 135f1.). Es steht dem Namen- und Firmen-
recht nahe. Die Kldgerin vermag einen Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte dar-
aus schon deshalb nicht abzuleiten, weil sie nach verbindlicher Ausfithrung des Han-
delsgerichts nicht behauptet hat, das Wort «Quick» habe sich im Verkehr als Bezeich-
nung ihres Verlages durchgesetzt. Auch in der Berufung behauptet sie nur Verkehrs-
geltung des Zeichens fiir die von ihr herausgegebene Zeitschrift.

¢) Aus dem Ansehen, das die Marke «Quick» angeblich errungen hat, erwichst der
Klagerin ebenfalls kein Anspruch auf Unterlassung. Jedes Warenzeichen, sei es berithmt
oder nicht, kann fir den Inhaber einen Wert haben, weil es in Verbindung mit den
Eigenschaften der gezeichneten Erzeugnisse, der Geschiftsorganisation und der Re-
klame zur Werbung und Erhaltung der Kundschaft beitrdgt. Das bedeutet nicht, da3
es gegen jede Einbulle an Ansehen, die es dadurch erleiden mag, daf3 andere das gleiche
oder ein dhnliches Zeichen beniitzen, auch dann Schutz genieBe, wenn diese Mitbe-
niitzung weder gegen das Markenrechtsgesetz noch gegen das Gesetz iiber den unlau-
teren Wettbewerb verstdBt. Diese beiden Gesetze bestimmen abschlieBend, wann der
Gebrauch einer fremden Marke unerlaubt ist. Die Auffassung, die berithmte Marke
miisse weitergehenden Schutz genieBen, 146t sich weder mit der Personlichkeit des Mar-
keninhabers noch mit dessen wirtschaftlichem Interesse an solchem Schutze begriinden.
Der in der Marke liegende Wert ist nicht Ausflul3 der Personlichkeit des Markeninha-
bers, sondern kann nur seiner geschaftlichen Tatigkeit zugeschrieben werden. Dal} diese
ein in Geld umrechenbares Ergebnis zeitigte, bedeutet nicht, die Rechtsordnung miisse
es nach allen Richtungen hin schiitzen. Nicht jede Stellung, die jemand in Verfolgung
seiner geschiftlichen Titigkeit errungen hat, geniet Rechtsschutz. Jeder mull sich
Werteinbullen seines «eingerichteten und ausgeiibten Gewerbebetriebes» gefallen las-
sen, soweit sie nicht auf ein Verhalten von Mitbewerbern oder anderen Personen zurtick-
zufiihren sind, das nach den die Materie beherrschenden Sondergesetzen unerlaubt ist.
Das liegt in der Natur der Sache. Sich geschiftlich betitigen, hei3t nach Erfolgen
streben, die sich wegen gleicher Titigkeit anderer auch wieder verfliichtigen kénnen.
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Selbst wer aus dem Erfolg der Marke eines anderen Nutzen zieht, greift nicht in ein
Rechtsgut ein, wenn er innerhalb der Grenzen bleibt, die ihm durch das Markenschutz-
gesetz und durch das Gesetz Uiber den unlauteren Wettbewerb gezogen sind.

Es kommt deshalb nichts darauf an, ob die Marke «Quick» so berithmt ist, wie die
Kligerin glaubt, und ob der Gebrauch der Bezeichnung «Blick» fur die Zeitung der
Beklagten ihren angeblichen Ruhm zum Schaden der Kligerin «verwissert». Da die
Beklagte weder das Markenschutzgesetz verletzt, noch unlauteren Wettbewerb begeht,
handelt sie nicht widerrechtlich. Die Klage ist deshalb abzuweisen.

III. Muster- und Modellrecht

MMG Art. 2 und 12 Ziff. 1

Begriff des Musters und des Modells. Die zwischen diesen Begriffen be-
stehenden tatsdchlichen Unterschiede sind rechtlich bedeutungslos.

Neuheit des Musters oder Modells. Die bloBe Anderung des Verhiltnis-
ses zweier Dimensionen kann ausreichend sein. Confiserie-Tiiten, die
breiter als hoch sind, als schutzfihig anerkannt.

BGE 87 II 491f,, Urteil der I. Zivilabteilung vom 21. Mdrz 1961 i.S.
Cafag S.A. und Papro S.A. gegen Schmid.

Aus den Erwigungen des Bundesgerichts:

1. Der Kléger hat die streitigen Tiiten unter der Bezeichnung « Muster» hinterlegt.
Mit seiner Klage verlangt er den Schutz nicht fir ein Muster, sondern fiir ein Modell.
Die Beklagten beantragen schon aus diesem Grunde Abweisung der Klage. Dieser Ein-
wand wirft die Frage auf, welche Unterschiede zwischen einem Muster und einem Mo-
dell zu machen sind und welches deren rechtliche Tragweite ist.

In der Praxis stellt sich das Muster als eine Anordnung von Linien dar, das heit als
c¢in auf einer Fliache angebrachtes zweidimensionales Gebilde, wihrend das Modell als
eine dreidimensionale Form erscheint. Zwischen einem Muster und einem Modell be-
stehen somit tatsdchliche Unterschiede. Diese sind jedoch ohne rechtliche Bedeutung
(vgl. TRoLLER, Immaterialgiiterrecht I S. 476; Guver, Kommentar zum MMG, Seite
22; FurLER, Geschmacksmustergesetz, Seite 93). Art. 2 MMG gibt denn auch fiir die
Begriffe Muster und Modell dieselbe Umschreibung, wie mit besonderer Deutlichkeit
aus dem deutschen Gesetzestext ersichtlichist: « Ein gewerbliches Muster oder Modell...
ist eine duBere Formgebung, auch in Verbindung mit Farben...» Diese einheitliche
Umschreibung, die sowohl die Muster wie die Modelle umfaBt, beweist, daff das Ge-
setz keine wesentliche Unterscheidung zwischen den beiden Begriffen macht. Der Ge-
setzgeber hat denn auch nicht besondere Bestimmungen iiber die Muster und andere
iiber die Modelle aufgestellt. Im Gegenteil, die gleichen Vorschriften des MMG sind so-
wohl auf die Muster wie auf die Modelle anwendbar, die somit beide der gleichen recht-
lichen Ordnung unterstehen. Art. 6 der VVO zum MMG, wonach «eine und dieselbe
Hinterlegung nicht gleichzeitig Muster und Modelle umfassen darf», kann zwischen den
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Begriffen Muster und Modell nicht einen grundlegenden Unterschied geschaffen haben,
den das Gesetz nicht gewollt hat. Es handelt sich dabei lediglich um eine Form- und
Ordnungsvorschrift.

Die gesetzliche Losung trigt iibrigens den Erfahrungstatsachen Rechnung, da hiu-
fig der originelle Charakter eines hinterlegten Gegenstandes sowohl auf seine raumliche
Gestalt als auch auf die darauf angebrachten zeichnerischen Ausschmiickungen zuriick-
zufithren ist. Sie hat iiberdies den Vorteil der Klarheit und Einfachheit fir sich. Eine
rechtliche Unterscheidung zwischen dem Muster und dem Modell wiirde némlich eine
Quelle der Unsicherheit darstellen und miiite zu Schwierigkeiten fithren, denn die
beiden Elemente treten hédufig in Verbindung miteinander. Ein als Modell hinterlegter
Gegenstand miilfte die materiellen Kennzeichen eines Modells, der als Muster hinter-
legte diejenigen eines solchen aufweisen. Der Hinterleger wire also anlafllich der Hin-
terlegung genétigt, sich dariiber schliissig zu werden, welches Element iiberwiegt, die
dreidimensionale Form oder die zeichnerische Verzierung. Er konnte jedoch nie die
GewiBheit haben, daB im Streitfalle der Richter seine Betrachtungsweise teilen werde.
Andererseits wiirde er durch die Ungewillheit, in der er sich befindet, zu der Einrei-
chung von weiteren Hinterlegungen subsidiirer Art veranlaf3t. Das héattc zur Folge, daf
die Hinterlegungsformalitdten wie auch die Rechtslage im Streitfalle kompliziert wiir-
den, womit aber die Wirksamkeit des vom Gesetz gewihrten Rechtsschutzes becintrich-
tigt wiirde...

Da die zwischen einem Muster und einem Modell tatsidchlich bestehenden Unter-
schiede rechtlich bedeutungslos sind, hindert die im Hinterlegungsbegehren gebrauchte
Ausdrucksweise im vorliegenden Fall den Klédger nicht, heute den Schutz des Gegen-
standes als Modell zu verlangen.

2. Der Kliger hat seinen Tiiten ein neuartiges Aussehen verlichen, indem er an Stelle
der bisher iiblichen linglichen Form eine untersetzte gewihlt hat, die, wenn die Tite
gefillt ist, an eine Bonbonni¢re erinnert. Die Beklagten haben die aus MMG Art. 6
flieBende Vermutung der Neuheit nicht zu zerstdren vermocht; sie haben den ihnen ob-
liegenden Beweis nicht erbracht, dafl zur Zeit der Hinterlegung der Tiiten durch den
Klidger bereits andere von dhnlicher Form bckannt waren ... Es ist deshalb lediglich
zu priifen, ob die vom Kliger gewihlte ncue Form des Modecllschutzes itberhaupt fahig
ist, was die Beklagten bestreiten.

Nach der Rechtsprechung ist das Modell eine Formgebung, die auf das Auge wirkt
und sich an den Schénheitssinn wendet. Dal es das Ergebnis ciner schépferischen T4-
tigkeit sei, ist nicht erforderlich. Es geniigt, wenn es eine gewisse, auf den Schénheits-
sinn gerichtete Originalitit aufweist und damit ein MindestmaB an schopferischer Idee
erkennen l48t, die ihm einen individuellen Charakter, ein kennzeichnendes Geprége
verleiht, so dafi die Formgebung nicht im Nichstliegenden haften bleibt (BGE 83 II
77, 84 11 659). Im vorliegenden Fall sind diese Voraussetzungen erfillt. Die Form,
welche der Kldger seinen Tiiten gegeben hat, ist in der Tat originell. Sie 16st auf gliick-
liche und neuartige Weise das dsthetische Problem, fiir die Verpackung einer Luxus-
ware, bel der eine gute Prisentation wichtig ist, eine brauchbare und wirtschaftliche
Form zu finden. Dicse Auffassung wird durch die tatsichlichen Feststellungen des an-
gefochtenen Entscheides bestatigt, wonach die Tiiten des Klagers vor allem dank ihres
gefilligen und necuartigen Aussehens eincn durchschlagenden Erfolg erzielt haben.

Die Beklagten wenden zu Unrecht ein, die Originalitit der streitigen Tiiten bestehe
einzig im arithmetischen Verhilinis zweier ihrer Dimensionen (Hohe und Breite), und
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ein solches Verhiltnis weise nicht das Mindestmal schépferischer Idee auf, das nach
Gesetz und Rechtsprechung erforderlich sei. Jede Form 148t sich nidmlich arithmetisch
in einem Verhéltnis ihrer AusmalBe ausdriicken, und daB3 sie duBBerst einfach ist, schliet
ihre Originalitit nicht von vorneherein aus. Die Beklagten kénnen auch nicht geltend
machen, das streitige Modell sei nicht schutzfihig, weil die Form der Tiiten das bloB3e
Ergebnis einer zweckbedingten Anordnung sei, die der Kliger allein angestrebt habe.
Denn einerseits iiberwiegt der dsthetische Eindruck unverkennbar, wie auch die Ex-
perten angenommen haben und wie die vom Kantonsgericht anerkannte Tatsache be-
statigt, daf3 der Erfolg der Tiiten nicht so sehr aufihre praktischen Vorteile, als viel mehr
auf ihre Eleganz zuriickzufiihren ist. Andererseits bemerkt der angefochtene Entscheid
in verbindlicher Weise, dal3 die vom Klager gewéhlte Form in erster Linie das Ergebnis
von Bestrebungen dsthetischer Natur ist. (Es braucht deshalb nicht untersucht zu wer-
den, ob fiir den Fall, daB3 der Klédger einen Niitzlichkeitszweck angestrebt hitte, diese
Absicht von Bedeutung gewesen wire oder ob nicht vielmehr objektive Gesichtspunkte
allein den Ausschlag geben miifiten) ... Das vom Kliger hinterlegte Modell hat daher
Anspruch auf den Schutz nach den Bestimmungen des MMG.

IV. Wettbewerbsrecht

UWG Art. 1 Abs. 1 und Abs.2 lit. a

Die personlich-vergleichende Werbung durch Gegeniiberstellung der
Preise unter Nennung des Konkurrenten ist unlauter.

SJZ 57, S. 238{f., Urteil des Obergerichtes des Kantons Appenzell-
AuBerrhoden vom 1. Juli 1958.

Anmerkung: Das Bundesgericht hat in einem neueren, unten abgedruck-
ten Entscheid auch die personlich-vergleichende Werbung als nicht
grundsatzlich unlauter bezeichnet.

Aus den Erwigungen des Obergerichtes des Kantons Appenzell-AuBer-
rhoden:

1. ... Mit der Aufforderung des Beklagten im Zeitungsinserat, seine Leistungen mit
denjenigen der Toura-Detaillisten zu vergleichen, hat er vergleichende Werbung be-
trieben (vgl. Komm. von BUreN, N. 7 zu Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG). Darunter versteht
man die objektive Vergleichung eigener und fremder geschiftlicher Leistungen. Wird
die Ware oder Leistung eines mit Namen genannten oder sonstwie erkennbar bezeich-
neten Mitbewerbers zum Vergleich herangezogen, so spricht man von persénlich-ver-
gleichender Werbung (vgl. voN BUREN in ZBJV, Bd. 82, 314)...

Um eine solche handelt es sich hier. Dabeli ist es fiir diese Qualifikation unwesentlich,
ob der Beklagte die Preise der Toura-Detaillisten ausdriicklich erwihnte oder lediglich
zum Preisvergleich aufforderte; denn dieses Vorgehen kommt dem ersteren deshalb
gleich, weil die Anpreisungen der Toura-Detaillisten in ihrem an alle Haushaltungen
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verteilten Reklameorgan «Die Fundgrube» mindestens unter den Hausfrauen und
damit unter den umworbenen Kunden als bekannt gelten kénnen.

2. In der Theorie gehen die Ansichten tiber die grundsétzliche Zulassigkeit der ver-
gleichenden Werbung auseinander. MATTER (Zur Generalklausel im UWG, ZBJV
Bd. 87, 1951, 468), J.G. Scumip (Die vergleichende Reklame, Diss, Ziirich, 61ff.) und
GerRMANN (Zur Rechtsfindung im Wettbewerbsrecht, ZBJV Bd. 72, 1936, 62) gehen
im wesentlichen darin einig, daB sie eine sachliche, objektive Vergleichung der Qualitit
der Preise und anderer im Wettbewerb maBgebender Faktoren fiir ein zweckmifiges
Mittel zur Forderung des Leistungswettbewerbes halten. Daf3 dadurch mittelbar Waren
oder Leistungen des Konkurrenten in den Augen des Publikums herabgesetzt, der Mit-
bewerber behindert wird, reiche nicht aus, den Wetthewerb zum unlauteren zu ma-
chen. Anders, wenn die vergleichende Reklame weiter gehe, als sachlich geboten sei,
sei es um die Konkurrenzerzeugnisse anzuschwérzen, sei es um ihren Ruf auszubeuten.
Vergleichende Reklame widerspreche Treu und Glauben nicht, solange sie wahrheits-
gemiB bleibe, irrefithrende Einseitigkeiten und subjektive Werturteile vermeide und
sich auf das sachlich Gebotene beschrinke, d.h. auf Faktoren, die fiir die Bevorzugung
des einen Angebots vor einem andern wesentlich seien, wie Qualitdt, ZweckmaiBigkeit,
Haltbarkeit, Preis. Man diirfe in dieser Beziehung nicht zu engherzig sein, denn jede
engherzige Interpretation des Grundsatzes des Leistungswettbewerbes wire dem Sinne
der Konkurrenzfreiheit zuwider (Germann, 62fl.). GErRMANN hielt auch in seinem
Handkommentar zum UWG von 1945 an der vorstehend wiedergegebenen Ansicht
fest. Unzuldssig sei aber jede AuBerung oder Anspielung, die fiir den Wettbewerb der
Leistungen unwesentlich sei (so regelmiafBig die «personliche Reklame») oder die kon-
kurrierenden Angebote in ein falsches Licht setze. Die vergleichende Reklame habe
alles zu vermeiden, was der Wahrheit nicht entspreche oder irrefiithrend sei, tberdies
auch «unnotig verletzende» AuBerungen, d.h. was nicht erforderlich sei, um die Vor-
teile des eigenen Angebots gegeniiber dem des Mitbewerbers im Sinne des Leistungs-
prinzips gehorig bekannt zu machen.

Die vergleichende Werbung wird hingegen von von BUreN grundsitzlich mit folgen-
der Begrundung abgelehnt (Komm. N. 1 zu Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG): Die genannte
Bestimmung richte sich gegen herabwiirdigende Werbung. Unlauter sei das Herabset-
zen des Gegners oder seiner Leistungen durch unrichtige, irrefithrende oder unnétig
verletzende AuBerungen. Dariiber hinaus verbiete sich schlechthin die Bezugnahme auf
den Gegner, d.h. jede Werbung, die sich direkt mit dem Gegner auseinandersetze. Aus
Griinden des Gefiihls und im Sinne einer freiheitlichen Wirtschaftsauffassung, welche
das Nebeneinanderbestehen méglichst vieler Einzelwettbewerber férdern und den wirt-
schaftlich Schwichern nicht zum vorneherein dem Stirkeren ausliefern wolle, sei nicht
nur die herabsetzende, sondern auch die vergleichende Werbung als unlauter abzuleh-
nen. Die Nennung des Mitkonkurrenten in der Werbung widerspreche iiberdies dem
bestehenden und zu postulierenden Berufs- und Wirtschaftsethos, indem die Zulassung
vergleichender Werbung eine uniiberschbare Vergiftung des wirtschaftlichen Wett-
streits zur Folge hitte (von BOren in ZBJV, Bd. 82, 1946, 332).

Das Bundesgericht hat in stindiger Praxis die vergleichende Werbung grundsétzlich
zugelassen (vgl. BGE 55 1T 181ff., 56 II 30, 58 IT 24/25, 59 I1 21ff., 61 II 345f{f., 72
11 394). Diese vor Inkraftireten des UWG ergangenen Entscheide kénnen bei der Beur-
teilung dieses Falles ohne weiteres herangezogen werden, da das UWG sachlich keine
Anderung gegeniiber dem vorher geltenden Recht (Art. 48 OR), sondern lediglich
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eine deutlichere Formulierung bringt (Komm. GErRMANN, 243). Entgegen der in
Deutschland und Frankreich herrschenden Gerichtspraxis hat das Bundesgericht ent-
schieden, dal} eine Anpreisung, die sich im Rahmen einer objektiven Vergleichung der
Eigenschaften des eigenen Produktes mit denjenigen von Erzeugnissen von Konkur-
renzunternehmen bewege, die Grenze der erlaubten geschiftlichen Propaganda nicht
tiberschreite, sofern der Vergleich auf richtigen Angaben fulle, auch wenn im iibrigen
die Vorziige des eigenen Erzeugnisses in moglichst helles Licht geriickt werden; dage-
gen halte eine Anpreisung, die augenscheinlich auf eine Heruntersetzung, eine An-
schwirzung der Konkurrenz hinauslaufe, vor dem Gesetze nicht stand. In einem neue-
ren Entscheid hat” das Bundesgericht (in BGE 79 I1I 413) ausgefiihrt: Wolle man Preis-
vergleichungen in der Reklame iiberhaupt gestatten, so zur Vermeidung von Mif3-
griffen nur unter der Bedingung, daB sie korrekt vorgenommen werden. In einem
Entscheid des bernischen Handelsgerichtes (SJZ 23, 233) hielten die kaufméannischen
Richter dafiir, daB ein gentigender Schutz der ungehemmten Ausiibung eines Gewerbe-
betriebs nur gewihrleistet sei, wenn in Anlehnung an die franzésische Doktrin und Pra-
xis eine Anschwirzung, dénigrement, schon dann angenommen werde, wenn ein Ge-
werbetreibender unter Nennung seiner Konkurrenten seine eigenen Produkte billiger
ankiinde, dies selbst, wenn die Auskiindung wahr sei.

3. In Anlehnung an die bundesgerichtliche Praxis vertritt das Obergericht zwar die
Auffassung, daB die vergleichende Werbung nicht grundsitzlich als unlauterer Wettbe-
werb im Sinne des Art. 1 UWG abzulehenen ist, da sie an sich nicht gegen Treu und
Glauben im wirtschaftlichen Wettbewerb verstot. Hingegen betrachtet es die person-
lich-vergleichende Werbung durch Gegeniiberstellung der Preise unter Nennung der
Konkurrenten als unlauter. Die Konfrontierung der eigenen mit fremder Leistung ist
wohl Merkmal jeder Werbung. Fragwiirdig ist aber die Bezugnahme auf Persénlichkeit
oder Leistungen eines oder mehrerer bestimmter Mitbewerber. Erst die persénliche
Auseinandersetzung macht unlauter (vgl. voN BUReN, N. 2 zu Art. 1 Abs. 2a UWG).
Das auf dem Leistungsprinzip beruhende Wettbewerbsrecht billigt nicht alle Mittel,
mit denen sich die gréflere Leistungsfahigkeit den Vortritt erkimpfen will. Die Frage
nach der RechtmaBigkeit dss personlichen Vergleichs ist eine Frage nach der Recht-
miBigkeit eines Mittels der Werbung, und es ist daher der Gesichtspunkt des Leistungs-
prinzips in der Frage der Zulassigkeit des Mittels auBBer acht zu lassen (von BUREN in
ZBJV Bd. 82, S. 323 N. 3). Bei der Beurteilung der Frage, ob die persénlich-verglei-
chende Werbung ein rechtmiBiges Mittel ist, oder ob es gegen Treu und Glauben im
Sinne des Art. 1 UWG verst6B3t, kommt dem richterlichen Ermessen entscheidende Be-
deutung zu. Art. I UWG bezeichnet in Abs. 1 als unlautern Wettbewerb allgemein
jeden MiB3brauch des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch Mittel, die gegen die Grund-
siatze von Treu und Glauben verstoBen, und in Abs. 2 werden eine Reihe von Beispielen
genannt, in denen ein solcher VerstoB3 vorliegt. Nach lit. a wird dieser bejaht, wenn
jemand andere, ihre Waren, Werke, Leistungen oder Geschiftsverhiltnisse durch un-
richtige, irrefithrende oder unnétig verletzende AuBerungen herabsetzt. Die Frage, ob
eine unnoétige Verletzung des Mitbewerbes vorliegt, ist ebenfalls nach richterlichem Fir-
messen zu entscheiden. Nach Auffassung des Obergerichtes ist nun, mit der Vorinstanz,
die personlich-vergleichende Werbung als unlauteres, d.h. gegen Treu und Glauben
verstoBBendes Mittel des Wettbewerbes grundsitzlich abzulehnen. DaB sie eine Herab-
setzung des Gegners bezweckt und darstellt, steht auBer Zweifel. Die Nennung des
Konkurrenten in der Werbung widerspricht aber auch der allgemein bestehenden Auf-
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fassung hinsichtlich des beruflichen und geschiftlichen Anstandes und ebenso dem zu
postulierenden Berufs- und Wirtschaftsethos. Die persénlich-vergleichende Werbung
ist ein Wettbewerb mit unfairen Mitteln, geht sie doch darauf aus, den Konkurrenten
z.B. durch Gegeniiberstellung der Preise unnétig zu verletzen. Die Vorinstanz weist mit
Recht darauf hin, daB diese Art der Werbung sehr selten ist, was darauf schlieen 148t,
daB sie im Wirtschaftsleben als verpont angesehen wird. Wollte man die personlich-
vergleichende Werbung zulassen, so hitte dies bestimmt eine Vergiftung des wirtschaft-
lichen Wettbewerbs zur Folge. Wohin es fithren wiirde, wenn z.B. unsere Lebensmittel-
geschifte oder andere Gewerbebetriebe allgemein in Aufschriften oder Inseraten ver-
gleichsweise auf héhere Preise von Konkurrenten hinweisen wiirden, kann man sich
leicht vorstellen. Dadurch wiirde zweifellos einer gehéssigen Propaganda Vorschub ge-
leistet, an der die Allgemeinheit kein Interesse hitte. Das Interesse der Allgemeinheit,
das Wohl der Offentlichkeit steht aber in der Schweiz hoher als der Vorteil der Wett-
bewerber (MaTter, ZBJV Bd. 87, 467). Der Zweck des UWG liegt ja gerade darin, das
Treiben von Leuten zu unterbinden, die sich ohne gesetzliche Beschrankung nicht ent-
halten konnten, iiber thre Konkurrenten herzuziehen und deren Wirtschaftslage ohne
ein anderes Interesse als das eigene zu beeintrichtigen...

UWG Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a — Internationales Privatrecht

Vergleichende Werbung ist erlaubt, wenn die Vergleichung objektiv
richtig, nicht irrefithrend und nicht herabwiirdigend ist.

Ob eine dem wirtschaftlichen Wettbewerb dienende AuBerung in der
Presse unlauter ist, hangt davon ab, wie der Leser sie verstehen mu8.

International-privatrechtlich untersteht die unerlaubte Handlung hin-
sichtlich Voraussetzungen und Folgen nach der Wahl des Verletzten
dem Rechte des Ortes, wo sie ausgefithrt wird, oder dem Rechte des
Ortes, wo ihr Erfolg eintritt.

BGE 87 II 113ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 9. Mai 1961 i.S.
Ing. W. Qertli A.G. gegen A.G. fiir Olfeuerungen und Mitbeklagte.

Aus den Erwédgungen des Bundesgerichtes:

2. ... Unlauterer Wettbewerb ist eine unerlaubte Handlung. Deren Voraussetzun-
gen und Folgen unterstehen sowohl dem Rechte des Ortes, wo die Handlung ausgefiihrt
wird, als auch dem Rechte des Ortes, wo ihr Erfolg eintritt, und zwar hat der Verletzte
die Wahl, den Verantwortlichen auf Grund der einen oder der anderen Rechtsordnung
zu belangen (BGE 76 II 110ff.; vgl. BGE 82 II 162fT.; ScHONENBERGER/JAGGI, Komm.
zum OR, 3. Aufl. 1961, allg. Einl. N. 329). Die Kligerin kann daher den Schutz, den
das schweizerische Recht gegen unlauteren Wettbewerb gewahrt, ... auch in bezug auf
den mit «Tiibingen, im August 1958» datierten Artikel «Oil-Therm contra Ortli»,
welcher in der auslandischen Zeitschrift « Olfeuertechnik» verdffentlicht wurde, in An-
spruch nehmen. Denn das Handelsgericht stellt verbindlich fest, daB diese Zeitschrift
auch in die Schweiz geliefert wird und in hiesigen Fachkreisen bekannt ist. Der Erfolg,
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den der Artikel auf die Stellung der Kligerin im Wettbewerb haben konnte, hat als
auch in der Schweiz eingetreten zu gelten ...

3. Art. 1| Abs. ] UWG bezeichnet als unlauteren Wettbewerb jeden «Mif3brauch
des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch tduschende oder andere Mittel, die gegen die
Grundsitze von Treu und Glauben verstoen»...

b) Man kann sich fragen, ob der Artikel nicht schon deshalb gegen Treu und Glau-
ben verstoBt, weil er das Erzeugnis der Beklagten mit jenem der Kligerin vergleicht
und sich mit dem Betrieb der Kligerin und deren Direktor Ortli und Prokurist Schil-
ling befaBt (vgl. BGE 79 II 414). Denn die personliche vergleichende Werbung wird im
Schrifttum zum Teil als schlechthin unlauter erachtet (s. namentlich B. von BUREN,
Uber die Rechtsprechung des Bundesgerichtes auf dem Gebiet der vergleichenden
Werbung, ZBJV 82 313ff.; B. von Biren, Kommentar zum UWG, 1957, S. 60 N. 1
und S. 69 N. 7). Allein, das Bundesgericht hat sie unter der Herrschaft des Art. 48 OR
zugelassen, wenn die Vergleichung objektiv richtig, nicht irrefithrend und nicht herab-
wiirdigend ist (BGE 21 1188, 22 1174, 43 II 51, 55 II 18, 56 II 30, 58 II 23, 59 II 21,
61 II 345; zustimmend namentlich O.A. GErRMANN, Zur Rechtsfindung im Wettbe-
werbsrecht, ZBJV 72, 61f.; O.A. GErMaNN, Unlauterer Wettbewerb, 1945, 271ff.;
A. TroLLER, Der schweiz. gewerbliche Rechtsschutz, 1948, 199). Es besteht kein An-
a3, von dieser Rechtsprechung abzuweichen. Das Bundesgesetz tiber den unlauteren
Wettbewerb will nicht die vom Wettbewerber errungene Stellung als Ausflul seiner
wirtschaftlichen Personlichkeit unter allen Umstidnden gegen Angriffe der Konkurren-
ten schiitzen, sondern erlaubt jedem, den andern mit der eigenen Leistung zu iiber-
treffen und im Wettkampf zu schlagen (Leistungsprinzip). Es verbietet nur, dafl dies
auf eine gegen Treu und Glauben verstoBende Weise geschehe. Art. 1 Abs. 2 UWG
nennt denn auch die vergleichende Werbung nicht als Beispiel unlauteren Wettbewer-
bes, obschon die Frage, ob sie zulissig sei, beim Erlal3 des Gesetzes bekannt war. Gegen-
teils ist aus Art. 1 Abs. 2 lit. a zu schlieflen, daf3 der Gesetzgeber nur bestimmte Formen
der vergleichenden Werbung verbieten wollte. Solche setzt voraus, daf3 der Bewerber
sich — offen oder durch Anspielungen — iiber die Konkurrenten, ihre Waren, Werke,
Leistungen oder Geschiftsverhiltnisse duBere. Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG untersagt ihm
solche AuBerungen aber nicht schlechthin, sondern nur dann, wenn sie unrichtig, irre-
fithrend oder unnétig verletzend sind. Der Gesetzgeber hitte sich diese Zurtickhaltung
nicht auferlegt, wenn er in jeder vergleichenden Werbung einen Verstof3 gegen Treu
und Glauben gesehen hitte. Die Kldgerin macht denn auch nicht geltend, solche Wer-
bung sei stets unerlaubt.

c) Ob die einzelne AuBerung im Artikel «Oil-Therm contra Ortli» unlauter sei,
hingt davon ab, wie der Leser sie verstehen muBte...

UWG Ari. 1 Abs. I und Abs.2 lit. d

Begriff und Voraussetzung der Verwechselbarkeit bei Nachahmung
einer Ware (Fenster- und Ttirscharnier) (Erw. 2).

Unter welchen Voraussetzungen stellt die Ubernahme nicht technisch
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bedingter Ausstattungsmerkmale eines gemeinfreien Erzeugnisses un-
lauterer Wettbewerb dar? (Erw. 3).

Bedeutung des Umstandes, dafl die maBgetreue Nachbildung der
Scharniere die Verwendung der vom Klidger hergestellten Anschlage-
Werkzeuge gestattet (Erw. 4).

BGE 87 II 54 1., Urteil der I. Zivilabteilung vom 3. Februar 1961 i.S.
Pfaffli gegen Monney & Forster S.A. und Stdhli & Cie.

Der Kliger erwirkte im Jahre 1954 ein schweizerisches Patent fiir ein
Scharnier fiir Fenster- und Tiurfliigel. Die danach hergestellten Scharniere
verkauflte er unter der Bezeichnung «ANUBA »-Bénder in verschiedenen
GréBen. Fiir jede BandgréBe wird ein entsprechender Satz von Montage-
Werkzeugen vertrieben, die ein genaues Anschlagen der Scharniere ge-
wihrleisten.

Die Beklagte 1 verkauft seit 1957 unter dem Namen « MOFOR »-Band
ein von der Beklagten 2 hergestelltes, dem Erzeugnis des Klagers Zhnliches
Scharnier in den gleichen GroBen. Das « MOFOR »-Band kann mit den
vom Klidger fiir die Montage seines Scharniers vertriebenen Werkzeugen
ebenfalls angeschlagen werden ; esist bedeutend billiger als das«ANUBA »-
Band des Klédgers.

Der Klager erhob Klage wegen Patentverletzung und unlauteren
Wettbewerbs. Das Patent desKldgers wurde in GutheifBung der Widerklage
der Beklagten nichtig erklirt und demgemif die Patentverletzungsklage
abgewiesen. Im weiteren wurde die Wettbewerbsklage abgewiesen, wo-
gegen der Kliger die Berufung an das Bundesgericht ergriff, welche im
wesentlichen mit folgenden Erwigungen ebenfalls abgewiesen wurde:

3. Der Klager erblickt in der Herstellung und im Vertrieb der «MOFOR»-Bénder
durch die Beklagten cinen Versto3 gegen Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG, wonach unlauteren
Wettbewerb begeht, wer MaBnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, Verwechs-
lungen mit den Waren oder dem Geschiftsbetrieb eines andern herbeizufiihren.

Erstes Erfordernis fiir die Anwendbarkeit dieser Bestimmung ist das Bestehen einer
Verwechslungsgefahr. Ob eine solche vorliegt, ist gemil stindiger Rechtsprechung eine
vom Bundesgericht iiberpriif bare Rechtsfrage. Bei ihrer Entscheidungist auf den Grund-
gedanken des Wettbewerbsrechts zuriickzugreifen, dal3 eine wettbewerbliche Leistung
irgendwelcher Art, die ein Geschiftsmann erbracht hat, gegen die miBbriuchliche Aus-
niitzung durch einen Konkurrenten geschiitzt werden soll. Vom Mif3brauch einer Lei-
stung in diecsem Sinne 148t sich aber nur sprechen, wenn ihrem Urheber durch das Ver-
halten des Konkurrenten etwas entgeht, das sonst ihm als Frucht seiner Bemithungen
zugefallen wire und nun dem Konkurrenten zukommt, ohne daB dieser eine entspre-
chende eigene wettbewerbliche Leistung erbracht hat. Danach kann eine Verwechs-
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a) Wettbewerbsschutz kann bei patentrechtlich ungeschiitzten Erzeugnissen nicht
fiir die technische Konstruktion, sondern nur fiir die duBere Ausstattung beansprucht
werden, und auch fir diese nur, soweit sie nicht durch die Herstellungsweise und den
Gebrauchszweck des Gegenstandes bedingt ist. Aber auch die Ubernahme von Aus-
stattungsmerkmalen, beziiglich deren eine abweichende Gestaltung ohne Anderung der
technischen Konstruktion und ohne Beeintrichtigung der Brauchbarkeit an sich mog-
lich wire, ist gemaB stindiger Rechtsprechung wettbewerbsrechtlich nur zu beanstan-
den, wenn die Wahl einer anderen Gestaltung dem Wettbewerber zugemutet werden
durfte. Denn nur unter dieser Voraussetzung kann in der eine Verwechselbarkeit be-
wirkenden Ubernahme des betreffenden Ausstattungsmerkmals ein gegen Treu und
Glauben verstoBendes Verhalten erblickt werden, zu dessen Unterlassung der Kon-
kurrent nach den Grundsitzen des lauteren Wettbewerbs verpflichtet ist. Auf eine nahe-
liegende und zweckmiBige Ausstattung zu verzichten und an deren Stelle eine weniger
praktische, eine weniger solide oder eine mit gréBeren Herstellungskosten verbundene
Ausfithrung zu wihlen, kann dagegen vom Konkurrenten billigerweise nicht verlangt

werden (BGE 84 II 581ff, 83 IT 157(f., 79 II 319f1.).

b) Die Vorinstanz hat erklirt, die Konstruktion der von den Parteien hergestellten
Scharniere bestimme in weitestgechendem MaBe ihr Aussehen. Der Kldger nimmt dem-
gegeniiber unter Hinweis auf die Ausfithrungen des von der Vorinstanz beigezogenen
Experten den Standpunkt ein, es wire den Beklagten méglich gewesen, in zumutbarem
Rahmen ihr «k MOFOR »-Band so auszustatten, dal3 es sich trotz den gleichen techni-
schen Merkmalen geniigend vom kldgerischen Erzeugnis unterscheiden wiirde.

Die Frage, inwieweit die Konstruktion der Scharniere ihr Aussehen bestimme, ist
jedoch tatsdchlicher Natur, weshalb die Feststellungen der Vorinstanz dariiber das
Bundesgericht binden; das Zuriickgreifen der Berufungsschrift auf gewisse AuBerungen
des Experten stellt eine unzulissige Kritik der vorinstanzlichen Wiirdigung des Gut-
achtens dar. Der Hinweis des Kligers auf die Ausfithrungen des Experten ist iibrigens
unbehelflich. Dieser fithrt zwar aus, weder die GréB3e noch die Form der Scharniere sei
technisch bedingt und miite daher nicht absolut gleich sein, so daB es durchaus mog-
lich wire, entsprechende Anderungen in der Form vorzusehen, dank denen man den
Scharnieren ansihe, ob sie von der einen oder der andern Firma stammen. Das ist zwar
richtig; dagegen muf3 die Rechtsfrage, ob dies auch in zumutbarem Rahmen méglich
gewesen wire, mit anderen Worten, ob die Beklagten dazu vom Gesichtspunkt des
lauteren Wettbewerbs aus verpflichtet gewesen wiren, entgegen der Meinung des Kli-
gers verneint werden.

Die Scharniere beider Parteien sind, wie bereits erwidhnt, ausgesprochene Massen-
artikel, deren Herstellung moglichst einfach und billig sein soll, wie auch der Kliger
anerkennt. Verzierungen oder sonstige individuelle Ausgestaltungen, wie sie z.B. bei
Zierbeschldgen fiir anspruchsvolle Bauten angebracht werden, kommen also nicht in
Betracht. GemiB verbindlicher Feststellung der Vorinstanz stehen fiir die Herstellung
zylinderformiger Teile Eisenstangen handelsiiblicher Dimensionen zur Verfiigung,
wihrend eine andere (z.B. ovale) Form nicht ohne zusitzliche Bearbeitung, also nur
unter entsprechenden Mehrkosten, hergestellt werden kénnte. Daraus folgert die Vor-
instanz rechtlich zutreffend, die beiden Gelenkstiicke kénnten daher zumutbarerweise
nicht anders als zylinderférmig gestaltet werden. Von den Beklagten konnte daher le-
diglich eine etwas abweichende Gestaltung der Scharnierkpfe verlangt werden.

Der Kliger legt nun in der Berufungsschrift verschiedene zeichnerische Vorschldge



— 163 —

lungsgefahr, deren Herbeifithrung Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG als Beispiel einer unlau-
teren Wettbewerbshandlung erwihnt, nur gegeben sein, wenn zu befiirchten ist, dal
die Ware des zweiten fiir das bereits auf dem Markte befindliche Erzeugnis des ersten
Wettbewerbers gehalten wird (BGE 83 11 162). Nur dann 146t sich namlich sagen, der
Mitbewerber entzieche dem andern e¢inen Ertrag, mit dem dieser mit Riicksicht auf
seine Vorarbeit billigerweise hitte rechnen diirfen. Eine derartige Verwechslung setzt
voraus, dafl das nachgeahmte Erzeugnis selber Kennzeichnungskraft besitzt. Denn nur
wenn dies zutrifft, ist es iiberhaupt denkbar, dafl die Ware des Nachahmers fiir dieje-
nige des ersten Mitbewerbers angesechen werden kann (Urteil vom 29. November 1960
i.S. Huber & Cie.c. A.G. Brown, Boveri & Co., Erw. 5, vgl. Mitteilungen S. 167 ; TROLLER,
Immaterialgiiterrecht, Bd. I, S. 497). Wenn dagegen ein Kaufer die Ware des Konkur-
renten nicht deshalb ersteht, weil er sie fiir diejenige des andern ansieht, sondern weil es
sich um einen Massenartikel handelt, bei dem der Kéufer sich iiberhaupt nicht um die
Herkunft kiimmert, so entgeht dem ersten Hersteller nicht ein Geschaft, das sonst er
hitte abschlieBen kénnen. In diesem Falle kann von einem Miflbrauch fremder Lei-
stung durch den zweiten Wettbewerber nicht die Rede sein; er niitzt nicht in schma-
rotzerischer Weise die Bekanntheit des Erzeugnisses des andern und damit dessen guten
Ruf aus.

Bei den in Frage stehenden Scharnieren handelt es sich aber gerade um einen sol-
chen Massenartikel, wie der Kliger selber audriicklich anerkennt. Diesen Scharnieren
geht jedes eigene Geprige ab, das sie von andern gebrduchlichen Scharnieren unter-
scheiden kénnte. Der Klidger macht freilich geltend, die Abmessungen seiner KANUBA »-
Binder hitten sich wegen der Verkehrsgeltung dieses Erzeugnisses eingebtirgert. Fiir
diese Behauptung fehlt jedoch jede Substanzierung. Der grofle Verkaufserfolg, auf den
der Klédger in diesemn Zusammenhang hinweist, rechtfertigt fiir sich allein noch nicht den
SchluB auf das Vorliegen einer Verkehrsgeltung (BGE 83 II 161). Abgesehen hievon
mul es als ausgeschlossen bezeichnet werden, dafl ein Massenartikel wie ein derartiges
Scharnier schon deshalb, weil es eine bestimmte Linge oder einen bestimmten Rollen-
durchmesser aufweist, vom Kiufer einem bestimmten Hersteller zugeschrieben werden
konnte.

Der Schlufl, daB3 eine rechtlich erhebliche Verwechslungsgefahr im vorliegenden
Fall zu verneinen sei, driangt sich um so mehr auf, als patentrechtlich ungeschiitzte
Waren in Frage stehen. Bei solchen darf Verwechselbarkeit nicht leichthin angenommen
werden. Es ist im Auge zu behalten, dal ein derart gemeinfreles Erzeugnis grundsétz-
lich von jedem Konkurrenten ebenfalls hergestellt werden darf. Die erlaubte Uber-
nahme einer Konstruktion fithrt aber notwendigerweise auch zu Ahnlichkeiten im Aus-
sehen und birgt daher zwangslaufig ein gewisses Mafl von Verwechslungsgefahr in sich.
Das muf3 hingenommen werden, da sonst die Monopolisierung einer gemeinfreien Aus-
stattung zugunsten eines bestimmten Betriebes zu befiirchten wire, durch welche die
freie Betiatigung der Mitbewerber in unbilliger Weise eingeschriankt wiirde (BGE 83
IT 163f.; REMER, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 3. Aufl. S. 408).

Ein unlauterer Wettbewerb der Beklagten ist somit schon deswegen zu verneinen,
weil es entgegen der Auffassung der Vorinstanz an einer Verwechslungsgefahr im
Rechtssinne fehlt,

3. Die Klage erwiese sich iibrigens auch als unbegriindet, wenn man eine Verwech-
selbarkeit der in Frage stehenden Scharniere als gegeben ansehen wollte.
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dafiir vor, wie eine Ausfithrung hitte gestaltet werden kénnen, die sich von seinem
«ANUBA»-Band deutlich unterschieden hitte. Dies hitte der Klidger aber schon in der
kantonalen Instanz vorbringen miissen; denn es handelt sich um Darstellungen rein
tatsichlicher Art, mit denen er in der Berufungsinstanz ausgeschlossen ist (Art. 55
Abs. 1 lit. ¢ OG). Abgesehen hievon konnte iibrigens den Beklagten die Wahl der vom
Kliager vorgeschlagenen Ausfiithrungsarten nicht zugemutet werden. Denn sowohl die
von ihm angeregte Verlingerung der beiden Gelenkarme oder auch nur des einen von
thnen, als auch die Anbringung von ausgesprochenen Zierképfen wiirde gegeniiber
dem einfachsten Modell eine sachlich tiberfliissige Ausweitung darstellen, die wegen des
groBeren Materialbedarfs und zusétzlicher Arbeitsgdnge in der Ausfithrung teurer zu
stehen kdme. Solche Abdnderungen eines zweckbedingten Massenartikcls nur zu Her-
beifithrung eines gréBeren Unterschiedes im Aussehen sind jedoch nicht zumutbar;
ihre Unterlassung bedeutet daher keine unlautere MaBnahme im Sinne von Art. |

Abs. 2 lit. d UWG.

Soweit eine Abdnderung der Scharnierképfe zumutbar war, haben die Beklagten sie
vorgenommen, indem sie statt des Scharnierkopfes in der Form eines Kegelstumpfes
von 5 mm Héhe, wie ihn das klidgerische Scharnier aufweist, einen kugelférmig abge-
flachten von nur 2 mm Héhe gew#hlt haben. Als einziges Merkmal, das die Beklagten
allenfalls hitten weglassen kénnen, verbleibt lediglich die das obere Gelenkstiick unter-
teilende Zierrinne. Diese ist jedoch nach den zutreffenden Ausfithrungen der Vorin-
stanz fiir den Gesamteindruck von so untergeordneter Bedeutung, daf3 ihre Ubernahme
durch die Beklagten nicht als unlautere MaBnahme angesehen werden kann.

c) Der Klager erblickt sodann ein unlauteres Verhalten darin, dafl die Beklagten
die MaBe seiner verschiedenen Scharniergroflen sozusagen unverdndert iibernommen
haben, ohne daB hiefur eine Notwendigkeit bestanden hitte.

Nun hat zwar das Bundesgericht im Urteil vom 8. November 1960 i.S. A/S Lego
System und Kons. ¢. Poul Willumsen A/S und Kons. (vgl. Mitteilungen, 1961, H. 1, S.
711f.) u.a. beanstandet, daB die Beklagten {iir die Steine eines Bauspiels genau die glei-
chen Ausmale verwendeten wie die Klagerinnen. Allein der genannte Fall unterschei-
det sich vom heutigen in wesentlichen Punkten. Fiir Spielwaren-Bausteine sind an sich
alle moglichen Ausmalle denkbar, und ein schutzwiirdiger Grund, das spitere Erzeug-
nis diesbeziiglich (wie auch in Farbgebung, Verpackung u.a.m.) dem fritheren genau
anzugleichen, bestand nicht. Bei den heute streitigen Scharnieren handelt es sich dage-
gen um ein ausgesprochenes Massenfabrikat fiir das Baugewerbe, dessen Herstellung
verniinftigerweise auf Vereinheitlichung der Ausmale hinzielt. Zwar hat der Experte
der Vorinstanz erklirt, von einer Normalisierung in dieser Hinsicht kénne noch nicht
gesprochen werden. Aber in der heutigen Zeit der iiberhandnehmenden GroBblock-
bauten und der Erstellung kleinerer Gebdude aus vorfabrizierten Bauelementen ver-
lauft die Entwicklung unbestreitbar im Sinne einer Vereinheitlichung aller Bauteile und
technischen Artikel. Der Klager kann daher weder fiir die verschiedenen Scharnier-
gré8en, noch fir die Abmessungen der einzelnen Teile derselben ein Monopolrecht be-
anpruchen. Tatsidchlich werden die gleichen MafBle auch fiir andere Konkurrenzpro-
dukte verwendet, wie z.B, fiir das «BAKA»-Band der Firma von Glutz-Beimlotzh
Nachfolger A.G.

d) Die Vorinstanz hat den Standpunkt eingenommen, durch die Wahl der Bezeich-
nung « MOFOR »-Band, die sich von der Bezeichnung «ANUBA»-Band des klidgeri-
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schen Erzeugnisses eindeutig unterscheide, hitten die Beklagten das ihnen Zumutbare
vorgekehrt, um der durch die Ahnlichkeit der Ausstattung bewirkten Verwechslungs-
gefahr entgegenzutreten.

Der Kldger wirft dem Handelsgericht vor, es habe dabei iibersehen, da nach den
zur Stiitzung seiner Auffassung angerufenen Entscheiden BGE 73 II 197 Erw. 4 und
84 II 588 eine geniigende Vorbeugung gegen Verwechslungen nur angenommen wer-
den kénnte, wenn die Ware und deren Verpackung durch eine eigene Marke der Be-
klagten deutlich gekennzeichnet wire, was hier nicht der Fall sei.

Auch dieser Einwand ist unbehelflich. Wettbewerbsrechtlich ist es — im Unterschied
zum Markenrecht — belanglos, ob die Bezeichnung im Markenregister eingetragen oder,
wie hier, nur auf den zur Verpackung der Scharniere dienenden Schachteln angebracht
und in der Reklame verwendet wird.

e¢) Die Vorinstanz hat es somit zu Recht abgelehnt, in der Herstellung und im Ver-
trieb des « MOFOR»-Bandes durch die Beklagten eine unlautere Wettbewerbshand-
lung im Sinne des Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG zu erblicken.

4. Der Kldger macht schlief3lich geltend, die maBgetreue Nachbildung seines Schar-
niers durch die Beklagten stelle eine Handlung unlauteren Wettbewerbs im Sinne der
Generalklausel des Art. ] UWG dar, weil dank ihr die vom Klédger entwickelten beson-
deren Montagewerkzeuge fiir das Anschlagen der kANUBA»-Bénder auch fiir das An-
bringen der « MOFOR »-Binder verwendet werden kénnten.

Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz sind in der Tat die kligeri-
schen Werkzeuge und Lehren auch fiir das Anschlagen der Scharniere der Beklagten
verwendbar, und die Vorinstanz nimmt weiter an, daf3 die Beklagten absichtlich hierauf
ausgegangen seien, da die genaue Ubereinstimmung der MaBe nicht auf Zufall beruhen
konne. Gleichwohl hat die Vorinstanz dieses Vorgehen der Beklagten mit Recht nicht
als wettbewerblich unlautere MaBnahme angesehen. Wie sie zutreffend hervorhebt,
diirfen im Wettbewerb die Ergebnisse fremder Miihe und Arbeit, sofern sie nicht durch
die Sondergesetze (PatG, MSchG, MMG) geschiitzt sind, grundsitzlich von jedem
Konkurrenten mitbeniitzt werden, und solche Ausniitzung verst63t daher in der Regel
nicht gegen Treu und Glauben. Das Arbeitsergebnis, mag es auch mit Miihe und Ko-
sten errungen worden sein, ist als solches noch kein wettbewerbsrechtlich schiitzbares
Gut. Demgemal wurde es als zuldssig erachtet, daf3 ein Fabrikant von Rasierklingen
die MaBe und das Stanzbild der (spezialrechtlich ungeschiitzten) «Gillette»-Klinge
iibernahm, um seine Klingen fiir « Gillette»-Apparate verwendbar zu machen, obwohl
er auf diese Weise aus der vom «Gillette»-Unternehmen in jahrelangen Bemiihungen
erzielten weiten Verbreitung seines Rasierapparates Nutzen zog (BGE 73 II 194ff.).
Nicht anders verhilt es sich im vorliegenden Fall mit der Anpassung der « MOFOR »-
Scharniere an die Anschlagwerkzeuge der Klégerin.

DaB im bereits erwihnten Urteil vom 8. November 1960 1.8, Lego die maligetreue
Nachahmung der Bauspiel-Steine u.a. auch deshalb als unlauter erkldrt wurde, weil
auf diese Weise die Steine gegeneinander ausgetauscht und miteinander kombiniert
werden konnten, ist fiir den vorliegenden Fall nicht von Bedeutung. Denn auch in die-
sem Punkte ist maBgebend, daf bei den Bausteinen die Ab4dnderung der Ausmafe zu-
mutbar gewesen wire, was fiir die heute in Frage stehenden Scharniere, wie ausgefiihrt
wurde, nicht zutrifft.
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Durften die Beklagten aber ihre Scharniere so gestalten, daB sie sich mit den vom
Kliger hergestellten Werkzeugen anschlagen lassen, so kénnte ihnen auch kein unlau-
terer Wettbewerb zur Last gelegt werden, wenn die (gemiB Feststellung der Vorin-
stanz iibrigens nicht bewiesene) Behauptung des Klidgers zutréfe, daf3 die Beklagte 1
ihre Wiederverkiufer angewiesen habe, die Kaufsinteressenten auf die Verwendbarkeit
der Anschlagewerkzeuge des Kligers fiir die « MOFOR»-Binder aufmerksam zu ma-
chen. Denn aus der Freiheit der Nachahmung und des Vertriebes folgt auch die Freiheit,
auf eine bestimmte Verwendungsmoglichkeit des eigenen Erzeugnisses hinzuweisen
(BGE 63 11 287). Der Abnehmer darf lediglich nicht in den Glauben versetzt werden,
das ihm angebotene Erzeugnis stamme vom gleichen Hersteller wie das dazu passende
Werkzeug. Dieser Gefahr haben die Beklagten durch die Wahl einer ginzlich abwei-
chenden Bezeichnung ihres Scharniers vorgebeugt.

UWG Art. I Abs. I und Abs. 2 lit. d

Die Verwechslungsgefahr kann auch bei weitgehender Ahnlichkeit der
Waren und bei Kleinheit der Fabrikmarken mit Riicksicht auf die im
fraglichen Abnehmerkreis tibliche Aufmerksamkeit zu verneinen sein.

Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichts vom 29. November 1960
1.S. Huber & Cie. A.-G. gegen A.G. Brown, Boveri & Cie.

Die Firma Huber & Cie. A.-G. stellt unter anderem Hand- und Steuer-
schalter 6 Ampére 500 Volt her, die sie, versehen mit ihrem Fabrikzeichen,
dem in einer Kreisumrandung angebrachten Wort «huba», an Dritte lie-
fert. Die BBC bezog solche Schalter, die sie hauptsdchlich an den von ihr
hergestellten Elektromotoren anbrachte, daneben aber auch separat ver-
kaufte. Spiter bezog die BBC die von ihr benétigten Schalter nicht mehr
von der Firma Huber & Cie. A.-G., sondern von der Firma S., welche ihrer-
seits bei der Firma Huber & Cie. A.-G. eine Anzahl «huba»-Schalter und
Bestandteile von solchen fiir ihre ersten Lieferungen an BBC kaufte. Spéter
stellte die Firma S. die Schalter selbst her und versah sie mit dem Fabrik-
zeichen der BBC, den Worten «Brown Boveri» in einer Kreisumrandung.

Die Firma Huber & Cie. A.-G. klagte gegen die Firma A.G. Brown,
Boveri & Cie wegen unlauteren Wettbewerbs. Die Klage wurde vom
Bezirksgericht Baden, vom Obergericht des Kantons Aargau und vom
Bundesgericht abgewiesen, wobei das letztere u.a. folgende Ausfithrungen
machte:

.. 5.... b) Erstes Erfordernis fiir die Anwendbarkeit der genannten Bestimmung ist
das Bestehen einer Verwechslungsgefahr. Ob eine solche vorliegt, ist gemiaB standiger
Rechtsprechung eine vom Bundesgericht iiberpriifbare Rechtsfrage. Bei ihrer Entschei-
dung ist auf Zweck und Grundgedanke des Wettbewerbsrechtes zuriickzugreifen, eine
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von einem Geschiftsmann erbrachte wettbewerbliche Leistung irgendwelcher Art ge-
gen die miBbriuchliche Ausniitzung durch einen Konkurrenten zu schiitzen. Vom
MifB3brauch einer Leistung in diesem Sinne 1483t sich nur sprechen, wenn dem Urheber
der letzteren durch das Verhalten des Konkurrenten etwas entgeht, das ihm sonst als
Frucht seiner Bemiithungen zugefallen wire und nun vom Konkurrenten ohne Erbrin-
gung einer entsprechenden eigenen wettbewerblichen Leistung geerntet wird. Hieraus
ergibt sich fiir die in Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG als Beispiel einer unlauteren Wettbewerbs-
handlung erwdhnte Herbeifithrung einer Verwechslungsgefahr, daf3 eine solche nur ge-
geben sein kann, wenn zu befiirchten ist, daB3 die Ware des zweiten fiir das bereits auf
dem Markte befindliche Erzeugnis des ersten Wettbewerbers gehalten wird (BGE 83
IT 162). Nur unter dieser Voraussetzung namlich kann gesagt werden, der Mitbewerber
entziche dem andern einen Ertrag, mit dem dieser mit Riicksicht auf seine Vorarbeit
billigerweise hitte rechnen diirfen. Wenn dagegen ein Kéufer die Ware des Konkur-
renten nicht deswegen erwirbt, weil er sie fir diejenige des andern ansieht, (sondern
2.B. weil sie weniger kostet, weil es sich um einen billigen Artikel des tdglichen Gebrau-
ches handelt, bei dem der Kaufer sich iiberhaupt nicht darum kiimmert, von wem die
Ware stammt und dergl.), so entgeht diesem andern nicht ein Geschift, das sonst er
hitte abschlieBen kénnen. In diesem Falle kann daher von einem MiBBbrauch fremder
Leistung durch den zweiten Wettbewerber nicht die Rede sein,

¢) An einer Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Umschreibung gebricht es im vor-
liegenden Fall. Die beiden in Frage stehenden Schalter sind zwar in Form, Grofe,
Farbe und Ausstattung einander weitgehend dhnlich: Beide weisen ein graues Schalter-
gehduse in einer an den Kanten leicht abgerundeten Wiirfelform auf; beide tragen ein
quadratisches Schalteinstellungsschildchen von schwarzer Grundfarbe mit abgerunde-
ten Ecken, hellem Rand und dhnlicher Beschriftung; beide sind schlieBlich mit einem
schwarzen Handgriff von ungefihr gleicher Gréfie und Form versehen. Soweit die
Schalter in der Ausgestaltung dieser gemeinsamen Merkmale voneinander abweichen,
handelt es sich, wie die Vorinstanz zutreffend ausfithrt, um untergeordnete Verschie-
denheiten, die das in der Erinnerung haftenbleibende Gesamtbild nicht zu beeinflussen
vermdgen. Dagegen unterscheiden sich die beiden Erzeugnisse dadurch, daf3 die Schal-
ter der Kldgerin auf dem Schaltstellungsschildchen teils unten in der Mitte, teils in der
linken untern Ecke die von einer Kreisumrandung umschlossene Herkunftsbezeichnung
«huba» tragen, wihrend die von der Beklagten bei S. bezogenen Schalter in der lin-
ken untern Ecke des Schildchens, ebenfalls in einer Kreisumrandung, die Herkunftsbe-
zeichnung «Brown Boveri» aufweisen.

Stiinden Artikel des tdglichen Gebrauches in Frage, die vom breiten Publikum ohne
Aufwendung besonderer Aufmerksamkeit gekauft zu werden pflegen, so kénnte sich an-
gesichts der weitgehenden Ahnlichkeit des Gesamteindruckes im {iibrigen fragen, ob
diese Verschiedenheit im Fabrikzeichen zur Verhiitung der Verwechslungsgefahr aus-
reiche, zumal die beiden Zeichen wegen ihrer Kleinheit nicht stark hervorstechen, beide
eine Kreisumrandung aufweisen und mindestens bei einem Teil der Schalter an der
gleichen Stelle angebracht sind.

Nun hat aber die Vorinstanz gestiitzt auf die Zeugenaussagen von Fachleuten fiir
das Bundesgericht verbindlich festgestellt, daB Schalter der hier in Frage stehenden Art
in der Regel nur durch Fachleute, vor allem durch Einkdufer von Motorenfabriken,
gekauft werden. Diesen ist gemid3 wiederum verbindlicher Feststellung der Vorinstanz
die Herkunft solcher Schalter nicht gleichgtiltig, sondern sie achten auf das angebrachte
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Herkunftsabzeichen und stellen darauf ab, so daB dieses fiir sie ein wesentliches Unter-
scheidungsmerkmal bildet. Angesichts dieser fiir das Bundesgericht verbindlichen Fest-
stellungen ist die von der Vorinstanz in rechtlicher Hinsicht gezogene SchlufBfolgerung,
daB eine Verwechslungsgefahr zu verneinen sei, nicht zu beanstanden. Fiir die in Be-
tracht fallenden Abnehmerkreise unterscheiden sich die beiden Schalter hinldnglich
voneinander...

e) Die Entscheidung, dal das angebrachte Fabrikzeichen der Beklagten im vorlie-
genden Falle zur Verhiitung einer Verwechslungsgefahr ausreiche, driangt sich um so
mehr auf, als die Nachahmung einer weder patent- noch musterrechtlich geschiitzten
Ware in Frage steht. Hinsichtlich solcher darf Verwechselbarkeit nicht leichthin ange-
nommen werden. Es ist im Auge zu behalten, daB ein derart gemeinfreies Erzeugnis
grundsitzlich von jedem Konkurrenten ebenfalls hergestellt werden darf. Die erlaubte
Ubernahme einer Konstruktion bewirkt aber notwendigerweise auch gewisse Ahnlich-
keiten im Aussehen und birgt daher zwangsliufig ein gewisses MaB3 an Verwechslungs-
gefahr in sich. Das muf3 hingenommen werden, da sonst die Monopolisierung einer ge-
meinfreien Ausstattung zugunsten eines bestimmten Betriebes zu befiirchten wire, durch
welche die freie Betdtigung der Mitbewerber eine unbillige Beschrdnkung erfithre (BGE
83 IT 163f1.)...

UWG Art. 9 und Art. 10 Abs. 2

Eine vorsorgliche Malinahme, deren Voraussetzungen in der Zwischen-
zcit entfallen sind, ist vorbehaltlos aufzuheben.

ZR 60 (1961), S. 1301t., Entscheid des Obergerichtes des Kantons Zii-
rich vom 15. Dezember 1959 i.5. M. und A. gegen Z. und P. & Co.

Nach Durchfithrung einer Referentenaudienz, des Hauptverfahrens
und eines Beweisverfahrens, in dem unter anderem zehn Zeugen vernom-
men wurden, hob das Handelsgericht die vom Einzelrichter angeordnete
vorsorgliche Mafinahme auf unter der Bedingung, daf3 die Beklagten den
Betrag von Fr. 50000.— zur Sicherstellung im Sinne von Art. 10 Abs. 2
UWG hinterlegen.

Das Obergericht hiel3 den Rekurs der Beklagten gut und hob die vor-
sorgliche Maf3nahme bedingungslos auf, wobei es unter anderem folgende
Erwédgungen anstellte: '

Das Handelsgericht hat im angefochtenen Beschlusse zum Ausdruck gebracht, daf3
die Annahme, die Beklagten hitten in einer gegen Treu und Glauben verstoBenden
Weise ihnen anvertrautes geistiges Gut der Kldger zum eigenen Nutzen verwendet und
dadurch unlauteren Wettbewerb begangen «in ihren Grundlagen erschiittert» sei und
deshalb die Voraussetzung zur Aufrechterhaltung der vorsorglichen MaBnahmen «mehr
als bisher in Frage gestellt» sei. Diesen Erwdgungen ist zuzustimmen...

Nach Art. 9 Abs. 2 UWG hat derjenige, der vorsorgliche MaBnahmen verlangt,
glaubhaft zu machen, daf} die Gegenpartei im wirtschaftlichen Wettbewerb Mittel ver-
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wende, die gegen die Grundsitze von Treu und Glauben verstoBen. Vermag der An-
tragsteller das Gericht nicht von der Wahrscheinlichkeit eines Verstofles gegen Treu
und Glauben zu iiberzeugen, so fehlt es am Erfordernis der Glaubhaftmachung im
Sinne dieser Bestimmung und sind vorsorgliche MaB3nahmen nicht am Platze. Ein sol-
cher Fall liegt hier vor. Ergibt sich doch aus dem zweitletzten Absatz der vorinstanzli-
chen Begriindung, daf3 das Handelsgericht selber gestiitzt auf das Ergebnis des Haupt-
verfahrens und eines umfangreichen Beweisverfahrens die Wahrscheinlichkeit einer
Verletzung geschiitzten Rechtsgutes der Klidger durch die Beklagten nicht als gegeben
erachtet. Was es zur Begriindung dafiir anfiihrt, daB die Aufhebung der vorsorglichen
MaBnahmen von einer von den Beklagten zu leistenden Sicherstellung abhingig zu
machen sei, ist nicht stichhaltig. Weder der Umstand, da8 iiber die Klage noch nicht
rechtskriftig entschieden ist, noch die Méglichkeit einer Entscheidung zugunsten der
Kldger im Rechtsmittelverfahren darf das erkennende Gericht davon abhalten, eine
vorsorgliche MafBnahme, deren Voraussetzungen es nicht mehr als gegeben betrachtet,
vorbehaltslos aufzuheben. Art. 10 Abs. 2 UWG kann nur Anwendung finden, wenn
die vorsorgliche MaBnahme grundsitzlich anzuordnen bzw. aufrecht zu erhalten wire,
die beklagte Partei aber ihrerseits Garantien fiir die Deckung des durch ihren glaubhaft
gemachten unlauteren Wettbewerb allfillig entstehenden Schadens gibt.



Gesetzesiibersicht

April bis September 1961

Afghanistan

Der Wortlaut des neuen Handelsmarkengesetzes vom 20. 9. 1960 ist im
August-Heft 1961 der «Propriété Industrielle» verdffentlicht worden.

Bundesrepublik Deutschland

Am 19.9. 1961 erfolgte seitens der Bundesrepublik Deutschland die
Hinterlegung der Urkunden zur Ratifikation der Lissaboner Fassung der
PVUe und des Madrider Abkommens betreffend die Unterdriickung fal-
scher Herkunftsangaben.

Durch das sechste Gesetz zur Anderung und Uberleitung von Vor-
schriften auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes vom 23. 3. 1961
wurde — mit Riicksicht auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom
18. 6. 1959 — ein vom Patentamt getrenntes Bundespatentgericht geschaf-
fen. Das Gericht ist aus den bisherigen Beschwerde- und Nichtigkeitsse-
naten des Patentamts gebildet worden und tritt an ihre Stelle. Die Be-
schwerdeentscheidungen des Bundespatentgerichts sind im allgemeinen
nicht weiter anfechtbar; nur in grundsétzlichen Rechtsfragen ist eine
Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof vorgesehen. Das Bundespa-
tentgericht hat seine Tatigkeit am 1. Juli 1961 aufgenommen.

Frankreich

Die Ratifizierung der Lissabonner Fassung der PVUe, des Madrider
Abkommens betr. das Verbot falscher Herkunftsangaben sowie des Lissa-
bonner Abkommens betr. den Schutz von Ursprungsbenennungen erfolgte
am 29. Mai 1961.

La Propriété Industrielle, Mai 1961
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Jugoslawien

Das jugoslawische Gesetz tiber Patente und technische Verbesserungen
vom 31. 10. 1960 ist am 2. Februar 1961 in Kraft getreten.
La Propriété Industrielle, September 1961

Norwegen
Am 28. Juni 1961 ratifizierte Norwegen das Warenklassifikationsab-

kommen von Nizza.
La Propriété Industrielle, Juli 1961

Schweden

Mit Wirkung ab 1. Juli 1961 ist Schweden der Briisseler Fassung der
Berner Ubereinkunft betreffend den Schutz literarischer und kiinstleri-
scher Werke beigetreten. Auf das gleiche Datum ist das neue Urheber-
rechtsgesetz vom 30. 12. 1960 in Kraft getreten. Schweden hat am 28.
Juni 1961 das Warenklassifikationsabkommen von Nizza ratifiziert.

Le Droit d’Auteur, Juni 1961
La Propriété Industrielle, Juli 1961

UsAa

Am 12. April 1961 wurde im amerikanischen Senat und im Reprisen-
tantenhaus ein Gesetzesentwurf (S. 1552 bzw. H.R. 6245; sog. Kefauver/
Celler Bill) eingereicht; er beinhaltet im wesentlichen eine Verschirfung
der Bestimmungen des Sherman Antitrust Act bei der Behandlung von
Interferenz-Verfahren vor dem amerikanischen Patentamt, Verschirfun-
gen des Patentgesetzes in bezug auf pharmazeutische Produkte (u.a. Li-
zenzzwang) und verschiedene Anderungen der FDA-Gesetzgebung (u.a.
betreffend die Auswahl und Verwendung von Allgemeinbezeichnungen).

Ferner wurde am 19. Juni 1961 im amerikanischen Reprisentanten-
haus ein weiterer Gesetzesentwurf (H. R. 7731/ Celler; sog. Patent Office fee bill)
eingebracht, der eine Erh6hung der Amtsgebiihren fiir Patente und Mar-
ken sowie die Einfithrung von Jahresgebiihren fiir Patente vorsieht.

Der bereits am 27. 6. 1960 eingereichte Gesetzesentwurf (sog. Dingell
Bill) zur Ergdnzung des Federal Trade Commission Act ist am 2. Februar
1961 unter der Bezeichnung H.R. 3747 erneut im Kongref3 eingebracht
worden. Der Entwurf siecht vor, daB in Inseraten (advertisement) fiir re-
zeptpflichtige Arzneimittel, die unter einer Marke vertrieben werden,
auch die Allgemeinbezeichnung der Wirksubstanz angefiihrt werden miis-
se, ansonst derartige Inserate als irrefithrend zu betrachten seien.

(Mitgeteilt von der Patentabteilung der CIBA Aktiengesellschaft, Basel)



Aus der Praxis des Auslandes

Frankreich

Verhdltnis der gewerblichen Schutzrechte zur Kartellgesetzgebung

Entscheid der Commission technique des ententes vom 8. 10.1955 (An-
nales 1960 S. 271 mit einleitendem Kommentar von Mathély S. 239).

Die Commission technique des ententes, welche gemafl neu Art. 59
der Verordnung vom 30. 6. 1945 Gutachten iiber die Rechtmafigkeit von
Absprachen (Kartelle) erstattet, gestiitzt auf welche das Handelsministe-
rium {iber die allfillige Uberweisung cines Falles an die Staatsanwaltschaft
frei entscheidet, hatte in einem der ihr unterbreiteten IFille festgestellt, daf3
gewerbliche Schutzrechte auch unter dem Gesichtspunkt der Kartellge-
setzgebung garantiert bleiben. Dagegen kennen auch diese Rechte Gren-
zen, die z.B. vom Begriff des Monopolmibrauchs, welcher insbesondere
auf Patente Anwendung findet, hergeleitet werden.

Gestiitzt auf diesen Grundsatz wurde von der Kommission festgestellt,
dal auch solche Praktiken ihrer Prufung unterliegen, die gewerbliche
Schutzrechte als Mittel fiir Absprachen verwenden. Im konkreten Fall
wurden deshalb Patentlizenzvertrige, die ein Verbot des Bezuges der be-
treffenden Ware bei anderen Firmen als dem Lizenzgeber, Preisbindun-
gen zugunsten des Lizenzgebers und sonstige einseitige Berticksichtigung
der Interessen des Lizenzgebers vorsahen, als grundsitzlich nicht zu-
lassig angesehen.

Arbeitnehmererfindungen

Entscheid der Cour de Paris (4°CH.) vom 6. Juli 1959 (Annales 1960
S.51).

Nach standiger Praxis wurde auf Klage des Arbeitgebers dahin erkannt,
daB die Erfindung bzw. die darauf erteilten Patente dem Dienstherrn ge-
hoéren, da dieselbe wihrend der Arbeitszeit und mit den vom Betrieb zur
Verfiigung gestellten Mitteln gemacht wurde. Das Eigentum des Arbeit-
gebers wurde auch einem Dritten gegeniiber anerkannt, der als Strohmann
die betreffende Erfindung des Dienstpflichtigen zum Patent angemeldet
hatte.
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Patentierung von Kombinationserfindungen

Entscheid der Cour de Paris (4° CH.) vom 23.12.1959 (Annales 1960
S. 44).

Entgegen dem Urteil erster Instanz wurde ein Patent, welches eine aus
drei Elementen bestechende Kombinationserfindung zum Gegenstand hat-
te, von der Cour de Paris als giiltig erachtet, da zwar die einzelnen Teile
der Erfindung vorbekannt, deren Kombination jedoch neu war. Unwe-
sentlich ist nach Auffassung der Cour de Paris, dal die Kombination der
drei Elemente nicht von einem bemerkenswerten Erfindergeist zeugt.

Nach Feststellung des entscheidenden Gerichts kommt der Zusammen-
fassung der Erfindung am Schlusse des Patentes nur orientierender Cha-
rakter zu und deren allfillige Fehler vermégen weder die Giiltigkeit des
Patentes zu prijudizieren noch die Tragweite desselben einzuschrinken.

Nichtberiicksichtigung der Rechie Dritler im Markenverletzungsstreit

Entscheid der Cour d’Appel de Paris (4°CH.) vom 26. 10.1959 (An-
nales 1960 S. 125).

Auf die Nichtigkeitseinrede des Beklagten wurde die Eintragung der
Marke « PORTO CILUB» als zu Recht bestehend anerkannt, da der maB-
gebende Bestandteil, nidmlich « CLUB», im Zeitpunkt der Anmeldung
nicht Sachbezeichnungscharakter fiir Spirituosen aufwies. Der Umstand,
daB dieselbe Marke bereits frither Gegenstand weiterer Eintragungen bil-
dete, ist nach Ansicht des Gerichts nicht geeignet, die Nichtigkeit dieser
Marke herbeizufithren, da nur der Eigentiimer einer Marke und nicht
auch ein Dritter gestiitzt auf eine prioritédtsidltere Marke Rechte geltend
machen kann.

Auf Grund dieser Erwiagungen wurde dem Beklagten die weitere Ver-
wendung seiner priorititsjiingeren Marke «SPECIAL CLUB» unter-
sagt, die Publikation des Urteils angeordnet und dem Kliager Schadener-
satz zuerkannt.

Portugal

Grundsdtze zur Entscheidung der Frage der Verwechselbarkeit zweier Marken

Entscheid der 7. Kammer des Zivilgerichts von Lissabon vom 19. De-
zember 1960 (51 TMR 678).

Das Zivilgericht von Lissabon hatte einen Einspruch gestiitzt auf die
Marke «PEP» gegen die Eintragung der Marke « PEPSI» zu entschei-
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den. Sein Urteil tiber diese Einsprache machte das entscheidende Gericht
von der Beantwortung folgender drei Fragen abhingig:

1.
2.

ob die opponierende Marke eingetragen ist;

ob beide Marken zur Eintragung in dieselbe Klasse bestimmt sind, oder
ob wenigstens eine offensichtliche Ahnlichkeit zwischen den Waren be-
steht, fiir welche die Marken eingetragen werden sollen, wenn die be-
treffenden Waren in verschiedene Klassen fallen;

. ob die Marke, welche neu eingetragen werden soll, eine solche graphi-

sche, figiirliche oder phonetische Ahnlichkeit zu der bereits eingetra-
genen Marke aufweist, dal3 das Publikum zu einem Irrtum iiber die
Herkunft der Waren verleitet werden konnte bzw. daf3 das Publikum
die beiden Marken nur dann voneinander unterscheiden kann, wenn es
sie genau iberpriift oder vergleicht.

Im vorliegenden Fall wurden zwar die beiden ersten Fragen bejaht,

eine Verwechslungsmoglichkeit zwischen den beiden Marken jedoch so-
wohl vom graphischen wie figiirlichen und phonetischen Gesichtspunkt
aus verneint und deshalb der Einspruch abgewiesen. Zudem wurde noch in
Berticksichtigung gezogen, dall vorgingig der Eintragung der Wider-
spruchsmarke «PEP» die Marke « PEPSI-KOLA » durch die Gesuch-

stellerin eingetragen worden war.

(Mitgeteilt von der Rechtsabteilung der Firma J.R. Geigy A.G., Basel)



Buchbesprechungen

Silberstein, Dr. Marcel: Erfindungsschutz und merkanitlistische Gewerbeprivile-
gien. Band 43 der neuen Folge der staatswissenschaftlichen Studien, heraus-
gegeben von Edgar Salin und Gottfried Bombach. Ziirich 1961, Polygra-
phischer Verlag A.G. XVIII und 309 Seiten, steif broschiert, Fr. 19.—

Es ist an sich schon ein verdienstvolles Unternehmen, dic vielen in den letzten drei De-
zennien neu zu Tage gebrachten Mosaiksteine aus der Geschichte des Erfindungsschut-
zes rechtshistorisch und wirtschaftshistorisch zu verarbeiten und zu versuchen, hieraus ein
zusammenhingendes Bild zu gewinnen, das den Ablauf der Entwicklung des Erfindungs-
schutzes seit dem 15. Jahrhundert, seine vielfache Durchkreuzung mit den Gewerbepri-
vilegien und die politischen und wirtschaftlichen Hintergriinde und Triebkréfte dieser
Entwicklung bis ins 19. Jahrhundert aufzeigt. Der Verfasser hat das mit Sorgfalt und viel
FleiB3 getan. Und seine Aufgabe war nicht leicht, da die Grundlagenforschung hiefiir bis-
her noch sehr liickenhaft ist und zudem ein Teil der schon bisher publizierten Daten un-
ter anderen Gesichtspunkten erforscht und durchleuchtet war. Es waren daher, da eigene
neue Grundlagen- und Archivforschung das Unternchmen zu <¢iner Sisyphusarbeit ge-
macht hitten, bei vielen Liicken Konjunkturen erforderlich, die vom Verfasser aber mit
der nétigen Vorsicht und Riicksicht auf den Gesamtzusammenhang vollzogen worden
sind. Man erhilt bei der Lektiire den Eindruck, daf3 ein wohlgerundetes Gesamtbild ent-
standen, ein Netz gekniipft ist, in das bei weiterer Grundlagenforschung die erginzend
aufzudeckenden Tatsachen sich willig einfiigen werden, so dal das Ganze auch in den-
jenigen Teilen, die in der Zeichnung heute erst in der Struktur vorliegen, noch seine indi-
viduellen Formen und Farben gewinnen wird.

In einer einleitenden Ubersicht tiber die Frithgeschichte des Erfindungsschutzes in
der dlteren Patentliteratur wird gezeigt, wie unzureichend und stereotyp bis in die Mitte
der dreiBliger Jahre die Darstellung der Geschichte des Erfindungsschutzes war, die mit
Joseph Kohlers Handbuch im wesentlichen davon ausging, daB3 das moderne Patentwe-
sen sich aus der englischen Monopolakte von 1623/24 entwickelt habe und dal} es vor
diesem Zeitpunkt nur eine Geschichte der Gewerbeprivilegien gebe, aber keine solche
des Erfindungsschutzes. In einem ersten Hauptteil von nahezu 100 Seiten zeigt der Ver-
fasser demgegeniiber, daf3 die kontinentale Entwicklung des Urheberrechts des Erfinders
und des technischen Erfindungsschutzes schon im 15. und 16. Jahrhundert insbesondere
in Venedig und in Deutschland eigenstindige Wege ging und von den Gewerbeprivile-
gien deutlich unterscheidbar ist, auch wenn es sich mit diesen oft vermischt zeigt. Auf
Grund seiner Untersuchungen weist der Verfasser iiberzeugend nach, daf3 schon im
16. Jahrhundert die Grundprinzipien des Erfindungsschutzes im Schutz des ersten Er-
finders, in der Neuheit der Erfindung, in deren Niitzlichkeit (heute: Verwirklichung
eines technischen Fortschrittes) und in ihrer praktischen Verwirklichbarkeit (heute:
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Ausfithrbarkeit) lagen. Es wird an Hand zahlreicher Beispiele und Vergleichungen dar-
gelegt, wie mit der Verbreitung der individualistischen Ideen der Renaissance, der Wert-
schiatzung des technischen Fortschrittes und seiner Triager und Promotoren sich die Ein-
sicht ihren Weg bahnte, daB3 der Erfinder technischer Neuerungen eine besondere Kraft
des wirtschaftlichen Lebens sei, der innerhalb der bisherigen Wirtschaftsordnung noch
keinen bestimmten Platz habe und deshalb durch besondere MafBlnahmen — eben den
Erfinderschutz — zu Erfindertitigkeit angespornt und fiir seine Miihe belohnt, aber auch
vor Schaden und Gewalt der riickstandigen, konservativen Interessen geschiitzt werden
miisse. Damit vollzog sich deutlich der Ubergang vom konkreten zum abstrakten Erfin-
derschutz und die Anerkennung des Urheberrechtes des Erfinders, auch wenn dieser
Schutzanspruch noch nicht gesetzlich verankert war und auch wenn ithm nicht automa-
tisch ein Exklusivprivileg auf Alleinherstellung seiner Erfindung zukam, sondern zu die-
sem Zwecke noch durch die ausdriickliche « Monopolklausel» erginzt werden muflte.
Dies wurde im Einzelfall nach freiem Ermessen der Staatsgewalt erteilt, begriindet durch
das 6ffentliche Wohl, wenn die konkreten Verhéltnisse der Wirtschaftsverfassung es er-
laubten. In Zusammenhang damit zeigt der Verfasser, wie das Gewerbemonopol fir die
Einfithrung neuer Gewerbe, das schon seit dem 15. Jahrhundert als Mittel der Gewerbe-
férderung sporadisch zur Anwendung kam, sich allmihlich mit dem Erfindungsschutz
verband, sofern der Erfinder ein Interesse daran hatte und in der Lage war, seine Erfin-
dung selbst gewerblich herzustellen. Die Regel war das offenbar nicht, da die Mehrzahl
der Erfinderprivilegien sich auf Maschinen und Verfahren bezogen, zu deren Herstellung
bzw. Benutzung der Erfinder selbst nicht in der Lage war. Aber in diesem Fall lag die Be-
lohnung des Erfinders in der ihm zu entrichtenden angemessenen Benutzungsgebiihr.

In einem zweiten Hauptteil zeichnet der Verfasser die Entwicklung des gewerblichen
Monopolprivilegs im 15. und 16. Jahrhundert und deckt auf, wie die Prinzipien des Er-
findungsschutzes im Laufe der Zeit durch Niitzlichkeitserwdgungen allgemeiner und ge-
werbepolitischer Natur durchkreuzt, verwissert und zum Teil auch entartet wurden.
Das wird vor allem auf Grund der Erteilungspraxis fiir Einfihrungsprivilegien im nord-
italienischen Gebiet und den dortigen Herrschaften (Mailand, Genua, Ferrara, Florenz,
Venedig) belegt, mit einem kurzen Seitenblick auf dhnliche Verhéltnisse im 17. und 18.
Jahrhundert in Ziirich und Basel.

In einem dritten Haupteil werden dann Erfindungsschutz und Gewerbemonopol im
sogenannten Merkantilsystem der Wirtschaft untersucht und dabei besonders die Ent-
wicklung im Frithmerkantilismus in Westeuropa, die Entwicklung des Privilegiensystems
in England seit dem Ende des 16. Jarhunderts, im franzésischen Merkantilismus (Hein-
rich IV., Ludwig XIII., Richelieu, Mazarin, Colbert), in den Niederlanden, in Oster-
reich und in PreuBlen aufgezeichnet. Hieraus ergibt sich dann die historische Entwick-
lung, die zum modernen Patentrecht und zu den neuzeitlichen Patentgesetzen gefiihrt
hat.

Die Lektiire des Werkes ist keineswegs nur fiir den Wirtschafts- und Rechtshistoriker
von Interesse, sondern bietet auch jedem, der sich praktisch mit Patentrecht zu befassen
hat, eine Unmenge interessanter Tatsachen und Einblicke. Es gibt wohl zum erstenmal
eine zusammenhingende, dem wirklichen Verlauf entsprechende Darstellung der Ent-
wicklung des Erfindungsschutzes mit ihren wirtschaftspolitischen Hintergriinden bis zum
Beginn des Maschinenzeitalters in der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Und es hat zu-
gleich den Vorteil, daf} es — einmal mit Lesen begonnen — einem kaum mehr aus seinem
Bann entlafit.

Otto Irminger
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Leunert, Gerhard, Dr. Ing., Senatsprasident beim Bundespatentgericht, vor-
dem Direktor beim Deutschen Patentamt: Offenbarung des beanspruchien Er-
Sindungsgedankens und Schutzumfang des Patents. Diisseldorf 1961, VDI-Verlag.
190 Seiten mit Anlagen. Leinenband.

Angeregt durch friahere Beschiftigung mit der Frage der zulassigen und unzulissigen
Anderungen des Patentbegehrens und mit der sogenannten Kombinationserfindung,
sowie durch Erfahrungen aus Vortrags- und Lehrtitigkeit hat der Verfasser es unter-
nommen, diese eingehende und systematische Untersuchung und kritische Beurteilung
der gesamten bisherigen Rechtsprechung der deutschen Gerichte und des Deutschen
Patentamtes betreffend die Offenbarung des beanspruchten Erfindungsgedankens durch-
zufithren. Durch die Abklarung und Abgrenzung der an die Offenbarung einer Erfindung
zu stellenden Anforderungen will er die Grundlage zur Beurteilung dafiir sichern, ob
eine vom Anmelder nachtriglich beantragte Anderung zulissig ist oder nicht. Und fiir
den VerletzungsprozeB3 soll dadurch ins klare gebracht werden, ob ein geltend gemach-
tes Schutzbegehren im Rahmen der urspriinglich offenbarten Erfindung liegt und unter
den geschiitzten Erfindungsgedanken fillt. Es soll damit Lehre und Rechtsprechung vor
der Gefahr einer — wie der Verfasser sagt — uferlosen Auslegung eines Patentes gesichert
werden, insbesondere wenn beim behaupteten Vorliegen einer sogenannten Kombina-
tionserfindung nachtréglich Teilschutz beansprucht wird.

Die Ergebnisse der sorgfiltigen, alle Schritte und Entwicklungen der bisherigen Ge-
richts- und Verwaltungspraxis beriicksichtigenden Untersuchung sind interessant und
lehrreich, in erster Linie gemiB der Grundlage, welche zum Gegenstand der Untersu-
chung gemacht wurde, fiir die deutsche Lehre und Praxis, der ja diese Arbeit dienen will.
Die Prifung des genauen bisherigen Weges der deutschen Rechtsprechung zeigt, wie
diese — mit einigen Ausschldgen und Abweichungen — eine auf das richtige Ziel fithrende
Richtung eingehalten hat. Die hiebei zur Anwendung kommenden Grundsitze und die
Resultate bleiben aber an die deutsche Lehre und Praxis gebunden und kénnen nicht
ohne weiteres fir die Bestimmung des Schutzumfanges eines schweizerischen Patentes
ibernommen werden. Dafir sind die Auslegungsgrundsitze der deutschen und der
schweizerischen Rechtsprechung fiir die Bestimmung des Schutzbereiches eines Patentes
zu verschieden. Die viel stirker an den Wortlaut des Patentanspruches als Definition der
beanspruchten Erfindung gebundene schweizerische Praxis hat schon dadurch, daB sie
dem Wortlaut des Anspruches entscheidenderes Gewicht beilegt, die nach deutscher Pra-
xis bestehende Gefahr einer ibermifBigen Ausweitung des Schutzbereiches des Patentes
weitgehend vermieden.

Trotzdem ist das Buch auchfiir den schweizerischen Fachmann interessant und lesens-
wert. Abgesehen davon, daf3 dieimmer enger werdende Verbundenheit und Verflechtung
der wirtschaftlichen und damit auch der technischen Beziehungen der europiischen
Staaten Kenntnis und Verfolgung der Rechtsentwicklung in Deutschland auch fir uns
Schweizer notwendig macht, enthilt die Arbeit Teile, die an sich fiir jeden lesenswert und
interessant sind. So zeigt zum Beispiel die chronologische Darstellung der deutschen Pra-
xis zur untersuchten Frage, wie die in bestimmter Richtung sich entwickelnde Recht-
sprechung wiederholt teils durch Heranziehen dlterer Entscheidungen, welche durch die
Rechtsprechung bereits iiberholt waren, als geltende Prijudizien, aber auch durch unge-
nugende Beriicksichtigung der Pramissen &lterer Entscheidungen in ihrer Entwicklung
gehemmt und vom richtigen Weg zeitweise abgedriangt wurde. Die Beispiele lehren, daf
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sogenannte Prijudizien nur mit allergroBter Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit herange-
zogen werden dirfen, wenn durch ihre Heranziehung nicht mehr Schaden als Nutzen
gestiftet werden soll. Das ist eine Erkenntnis, deren Bewufltmachen auch uns in der
Schweiz vor falschem Prajudizienkult warnen kann. An allgemeinen Erérterungen des
Buches, die von der Bezichung auf die spezielle deutsche Lehre und Rechtsprechung un-
abhingig sind, seien nur beispielsweise seine Ausfithrungen tiber sogenannte Kombina-
tionspatente, diejenigen iiber die Rechtssicherheit und die Uberlegungenen zum Begriff
des sogenannten «Durchschnittsfachmannes» in Zusammenhang mit der Feststellung
des Inhaltes des Patentes und dessen, was eine Vorveroffentlichung offenbart hat, ge-
nannt.

Die Untersuchung und Durchleuchtung der Rechtsprechung weist nach, dafl dieje-
nige der Patentbehorden und diejenige des obersten Gerichtshofes nicht immer durchaus
parallel verlief, was der Rechtssicherheit natiirlich nicht zutraglich war, daf3 aber die
neuere Rechtsprechung des weiland Reichsgerichtes und nun des Bundesgerichtshofes
im wesentlichen Ubereinstimmung mit den von den Erteilungsbehérden angewandten
Grundsitzen zeigt.

Die gewonnenen Grundsitze werden dann vom Verfasser fiir die Priifung auf Neu-
heitsschadlichkeit von Vorveréffentlichungen, auf im Erteilungsverfahren zu priifende
Beschriankungen wegen mangelnder Offenbarung des Erfindungsgedankens und auf die
Auslegung sogenannter Kombinationspatente und unechter Unteranspriiche zur An-
wendung gebracht. Weitere Kapitel beschiftigen sich mit der Bedeutung der Erkennt-
nisse des Erfinders bzw. Anmelders und des Durchschnittsfachmannes bei der Feststellung
des offenbarten Erfindungsgedankens und mit den Anforderungen an den Offenbarungs-
inhalt des Hauptanspruches. Und abschlieend folgt eine kritische Wiirdigung der
Rechtsprechung unter dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit und Ausfithrungen zur
Koordinierung der Rechtsprechung bei Anwendung des Begriffes des Durchschnittsfach-
mannes durch die Erteilungsinstanzen einerseits und durch die Gerichte andererseits.

Die Brauchbarkeit des Buches wird durch mehrschichtige Register erhéht. (Sachre-
gister nach Stichworten; chronologisches Verzeichnis der im Hauptteil beriicksichtigten
Entschetdungen mit Hinweis auf die Stellen, an welchen sie behandelt werden; analoges
Register fir die im Ergédnzungsteil beriicksichtigten Entscheidungen; Verzeichnis der
Texstellen mit Hinweisen auf das herangezogene Schrifttum.) Diese Hilfen erméglichen
ein rasches Auffinden der gesuchten Ausfithrungen. Otto Irminger

E. Noelle-Neumann, C. Schramm: Umfrageforschung in der Rechispraxis. Verlag
Chemie GmbH, Weinheim/Bergstr., 1961, S. 100.

Das Vorwort weist darauf hin, da@ seit mehr als einem Jahrzehnt in der Bundesrepu-
blik Deutschland reprasentativ-statistische Erhebungen zur Klirung von Rechtsfragen
durchgefithrt werden und daB seit einer Reihe von Jahren diese «Tests» in der deutschen
Rechtsprechung anerkanntsind. Die Verfasser haben sich in langjihrigen Uberlegungen,
die anfinglich mehr Streitgespriache waren — und zwar, was hervorzuheben ist: wohl
zum erstenmal im deutschen Sprachbereich —, bemiiht zu untersuchen und darzustellen:
wie man sich am zweckmiBigsten Umfrage-Ergebnisse fiir die Rechtspraxis beschaflt,
wie man diese Ergebnisse prozessual in die Rechtspraxis einbaut, wobei man sich im Be-
reich von vier Wissenschaftszweigen bewegt: Psychologie, Soziologie, Statistik und Juris-
prudenz.

Wie notwendig diese Studie ist, beweisen gleich die einleitenden Bemerkungen, die
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dartun: daB der Richter z.B. dariiber, was dem Anstandsgefiih! aller billig und gerecht
Denkenden widerspricht, Bescheid wissen muB3, wenn er die Sittenwidrigkeit einer Wett-
bewerbshandlung zu beurteilen hat, oder daf} er u.a. bei der Beurteilung der Verwechs-
lungsgefahr feststellen muB3, ob der Verkehr wirtschaftliche oder organisatorische Be-
ziehungen vermute, oder daB3 der Richter den «Verkehr» befragen miisse, ob eine Aus-
stattung kennzeichnungsfihig sei.

Der Richter werde iiberfordert, wenn er auf diese wichtigen Tatfragen selbst eine
eigene Antwort geben miisse. Das Denken und Fiihlen des deutschen Volkes spiele sich
uberwiegend im Bereich der 82 9 des deutschen Volkes ab, die lediglich die Volksschule
besuchten.

Dann stellen die Autoren die wichtige, auch die schweizerische Rechtspflege ange-
hende Frage: «Wie kann ein Richter sein eigenes Denken und Fiihlen ohne weiteres auf
diesen gro8en Personenkreis {ibertragen, dessen Denken und Fiihlen er wie die meisten
Akademiker vielfach fernsteht?»

Ein illustratives Beispiel zeugt fiir diese These. Das Patentamt habe zunichst die Ein-
tragung des Wortes « Morelia» zuriickgewiesen, weil das Wort bei einem groflen Teil der
Bevolkerung als Name einer mexikanischen Stadt bekannt sei. Eine Repriasentativ-Um-
frage bei 1000 Personen im Bundesgebiet und Westberlin habe aber ergeben, daf3 93,3
Prozent das Wort noch nie gehort hatten, und daf3 nur 0,3 Prozent wuBten, daB3 Morelia
der Name einer Stadt in Mexiko oder ganz allgemein in Siidamerika sei.

Noch andere derartige Beispiele sind zitiert.

Es folgt hernach eine Aufzidhlung der Rechtsfragen, zu deren Klirung die Umfrage-
forschung stattfand: Verkehrsgeltung von Warenzeichen, Werbespriichen usw.; Be-
schaffenheitsangabe oder Phantasiebezeichnung; Herkunftshinweis oder Gattungsbe-
griff; Herkunfts- oder Giitefunktion einer technischen Form ; Tduschungsgefahr; Waren-
gleichartigkeit; Sittenwidrigkeit von Handlungen; Gewohnheiten und Gebriuche; wa-
renzeichenmiBiger Gebrauch.

Damit die Umfrage brauchbar sei, miisse das Ergebnis die gestellte Beweisfrage klar
und ausreichend beantworten.

Wie man das erreicht, lehren die Autoren im zweiten Tell, der die Arbeitsweise der
Umfrageforschung vortriagt: Auswahl der zu befragenden Personen, Genauigkeit von
Stichproben-Ermittlungen; die Ermittlung der Verkehrsbeteiligten, die psychologischen
Grundlagen, die Festlegung der Testfragen und der Art der Befragung; die einzelnen
Testarten; die Zulissigkeit der Veranderung von Testgegenstidnden; die Durchfithrung
und schlieBlich die Kritik der Umfrageforschung.

Derletzte Teil handelt vom Einbau der Ergebnisse der Umfragforschung in dieRechts-
praxis und Rechtsprechung. Zuerst stellen die Autoren fest, da3 die Umfrageforschung
ein ordentliches Beweismittel ist, das von der ZPO zugelassen wird. Obgleich derartige
Umfragen nicht Expertisen im traditionellen Sinne des Wortes sind, wird man sie auch
nach den schweizerischen ProzeBordnungen zulassen. Wenn sie notwendig sind, um das
richtige Urteil zu finden, besteht eine echte Gesetzesliicke, die auszufiillen ist. Die beiden
Autoren geben Anregungen zur Abfassung des Beweisheschlusses und zum Aufbau des
Umfrage-Gutachtens. Die Kosten einer Umfrage sind mit 3000 bis 10000 DM ange-
geben; Umfragen der Industrie- und Handelskammern wiirden im allgemeinen kosten-
los durchgefiihrt. Stérung vor und wihrend des Prozesses, z.B. durch Verstirkung der
Werbung, sei zu vermeiden. Mit zwdlf Beispielen fiir die demoskopisch ermittelte Ver-
kehrsgeltung von Marken schlieBt die Studie.

Dieses Biichlein stellt uns eine Gewissensfrage: Sind unsere Richter in der Lage, in all
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den verschiedenen Belangen, die im gewerblichen Rechtsschutz an sie herankommen, aus
eigenem Wissen dariiber Auskunft zu geben, was die beteiligten Verkehrskreise empfin-
den, denken und sich uberlegen? Trennt auch sie die Kluft der akademischen Bildung
von der Reaktion des nicht so intensiv denkgeschulten Menschen? Bei welchen Prozessen
lohnt sich ein derartiger Aufwand, und ist es zu verantworten, daf3 in den iibrigen eine
Methode weiterhin angewendet wird, deren Richtigkeit Zweifeln begegnet? Kann die
eine Partei durch das Begehren nach einer Umfrage und ihre Bereitschaft, die erheblichen
Kosten zu deponieren, die andere Partei gegen ithren Willen mit bedeutend hoheren Pro-
zeBBkosten belasten, wenn der ProzeB negtiv ausgeht?

So ungefihr wuflte man vorher um diese Probleme. Ganz deutlich sind sie demjenigen
gegenwirtig, der das Buchlein der beiden Autoren nicht nur durchblittert, sondern, so
wie es das verdient, mehrmals genau durchgelesen und bedacht hat. Jeder sollte es zur
Hand nehmen. Nachher hitte ein Kolloquium derjenigen anzuheben, die sich fiir die
Pflege des gewerblichen Rechtsschutzes verantwortlich fiithlen. Inzwischen wollen wir
den beiden Autoren fiir Auskunft und Anregung, die sie in so beispielshaft klarer und ge-
driangter Weise gaben, vorbehaltslos danken. Alois Troller

Schriftenrethe der UFITA; Archiv fiir Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrechi.
Herausgegeben von Dr. jur. Georg Roeber, Miinchen. Verlag fiir ange-
wandte Wissenschaften. Baden-Baden 1960/1961. Hefte 17, 18, 19.

Helena Papaconstandinou: Schutz des ausiibenden Kiinsilers. Qur Kritik des gelten-
den Rechts und der Reformvorschldge. Vorrede von Dr. iur. Ernst E. Hirsch,
o. Professor an der Freien Universitit Berlin. Heft 17, 1960, S. 102.

Die Autorin tritt der Uberbewertung der Interpretationsleistung, auch der Aner-
kennung einer schopferischen Interpretation, entgegen, ohne das Schutzbediirfnis fir
die von den ausiibenden Kiinstlern erbrachte Leistung gegen die unmittelbare Aus-
beutung derselben zu verkennen. Sie kniipft bei der Geschichte der Rechtsentwicklung
an und verweilt vor allem bei den zahlreichen Studien der letzten Jabre. Trotz all dem,
was schon in diesem Gebiet gedacht und geschrieben wurde, tragt auch dicse Studie neue
Uberlegungen hinzu.

Besondere Aktualitat kommt dem Vorwort von E. Hirsch zu, das die neueste Literatur
aufgreift und die widersprechenden Urteile des Schweizerischen Bundesgerichts und des
Deutschen Bundesgerichtshofes, die auf dhnlicher gesctzlicher Grundlage fulen, heran-
zieht und dabel an der letzteren schirfe Kritik iibt.

Die verantwortlichen Gesetzgeber, die zur baldigen Tat aufgerufen sind, werden, um
pflichtgetreu zu handeln, auch an diesem Werk nicht vorbeigehen durfen.

Aktuelles Filmrecht 111 (1960), Heft 18, 1961, S. 118.

Das Institut fir Filmrecht, Miinchen, dem Dr. Georg Roeber, der die Einfiihrung zu
diesem Bande schrieb, vorsteht, veranstaltet jahrlich Tagungen, an denen ein Problem-
kreis von mehreren Referenten fachkundig behandelt wird. Hier wird die Ernte der Ber-
liner Tagung vorgelegt, die dem Grundthema des Filmvertragsrechts zugewandt war.

S. Haeger, Oberregierungsrat, orientiert iiber «Der Film im Vertragsrecht, erldutert am
Beispiel der Coproduktion». Die Gemeinschaftsproduktion fithrt zur Zusammenarbeit von
Filmproduzenten in mehreren Lindern, so daB das internationale Privatrecht und das
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internationale Urheberrecht eingehend zu beachten sind : Der Autor fithrt uns AuBen-
stehende zu diesen fesselnden und wenig bekannten Problemen hin, indem er Griinde
und Bedeutung der Coproduktion, die Bezichungen zwischen den Lindern der Copro-
duktion und zwischen den Partnern der Coproduktion, die urheberrechtlichen Bezichun-
gen zum Film, die Abschliisse iiber die Coproduktion, die Vertragserfordernisse der Co-
produktion und die Streitfille auf Grund der eingehenden Kenntnis der Sachverhalte
und der Vertrautheit mit den rechtlichen Problemen aufschluB3reich darstellt.

G. Schrider stellt auf dem Grund seiner reichen Erfahrung — er ist Bundesrichter beim
Bundesarbeitsgericht in Kassel — « Besonderheiten im Filmarbeitsrecht; Grenzen des Weisungs-
rechtes» dar. Der Unterschied zwischen Arbeits- und Dienstvertragsrecht, der im deutschen
Recht bei Vertrigen iiber Arbeitsleistungen in bezug auf die Herstellung eines Filmes zu
Meinungsverschiedenheiten Anlaf gibt, ist nur gestreift. Schroder wendet sich der fir
alle Rechtsordnungen gleich bedeutsamen Frage zu, wie weit Filmschaffende sich unter
Berufung auf ihre kiinstlerische und moralische Uberzeugung den Weisungen des Film-
produzentenen oder der fiir ihn handelnden Personen widersetzen kénnen. Der Autor
billigt ihnen das Recht zu, angesichts von Zumutungen, bei einem Machwerk tibler Art
mitzuwirken, das der Produzent an Stelle des ins Auge gefaBten Werkes setzen méchte,
den Filmvertrag wegen der Verletzung der in der Verfassung verankerten Grundrechte
(Art. 1, 2, 4 und 5) gemif} § 626 BGB auf dem Wege der auBerordentlichen Kiindigung
zu beenden. Wichtig ist die sicherlich richtige Auffassung, dafl der Filmschaffende, der
sich in Kenntnis des Drehbuches und dessen, was demgema8 von ihm hinsichtlich Re-
giefihrung und schauspielerischer Leistung erwartet wird, verpflichtet hat, die ent-
sprechenden Weisungen zu befolgen hat. Das gelte auch dann, wenn der Filmschaffende
nachtriglich echte kiinstlerische oder weltanschauliche Bedenken gegen die Art, wie er
die Regie fithren oder seine Rolle anlegen solle, bekomme, sogar im Falle eines ver-
schnulzten Faust (Trauung von Gretchen und Faust mit Mephisto und Valentin als
Trauzeugen) : « Das Recht, unter Berufung auf die Grundrechte, insbesondere des Schut-
zes der eigenen Personlichkeit und der eigenen kiinstlerischen Uberzeugung, die Mitwir-
kung an einem Film zu verweigern, ist also verzichtbar, mit der spéter zu erérternden
Einschrankung jedoch, daB3 ein solcher Verzicht nicht allgemeine Grundsitze unserer
Rechtsordnung, insbesondere den § 138 BGB uber die Nichtigkeit solcher Rechtsge-
schifte, die gegen die guten Sitten verstoBen, verletzt.» Wurde hingegen iiber die Art
des Filmes und der zu {ibernehmenden Aufgabe des Filmschaffenden nichts vereinbart,
so vermégen vertragliche und tarifliche Bestimmungen, die dem Filmhersteller die Ent~
scheidung iiber die inhaltliche, kiinstlerische und technische Gestaltung des Filmes zu-
spricht, keine Blanco-Verpflichtung des Filmschaffenden, die Rolle oder Regie entgegen
seiner kiinstlerischen oder moralischen Uberzeugung zu gestalten, zu begriinden. Das
gelte aber nicht nur in krassen, eindeutigen Féllen, sondern schon dann, wenn beide Teile
gute Griinde fir ihre Auffassung vorbringen kénnen. Der Aufsatz befaBBt sich dann noch
einldBlich mit dem Persénlichkeitsrecht des Filmschaffenden. Er faB3t die Probleme an der
Waurzel, belehrt und regt zum Nachdenken an, ob auch andere Losungen als die vom
Verfasser vorgeschlagenen richtig wiren.

Ebenfalls aus héchstrichterlicher Sicht berichtet G. Kriiger-Nieland, Bundesrichterin
beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe, iiber « Die Rechisprechung des Bundesgerichishofes in
Filmsachen».

Der Bundesgerichtshof hatte wihrend seines noch nicht 10jihrigen Bestehens bereits
uber 20 filmrechtliche Streitfille zu entscheiden, wiahrend das Reichsgericht sich nur mit
wenigen — die Verfasserin zitiert dreizehn — befaB3te.
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Hervorzuheben ist die Feststellung: «Auffallenderweise hat die im Schrifttum so hef-
tig umstrittene Frage, wer origindrer Triger an einem Filmwerk ist, die Rechtsprechung
noch kaum beschiftigt. In der Praxis scheinen sich somit, soweit eine Rechtseinraumung
an den Filmproduzenten seitens der unmittelbar bei der Herstellung des Films mitwir-
kenden Filmschaffenden, wie Regisseur, Kameramann, Schauspieler in Betracht kommt,
kaum Schwierigkeiten aus dem Meinungsstreit zu ergeben, in wessen Person das Urheber-
recht am Film entsteht. « Die Praxis gibt also jenen recht, die auf die Nennung der Film-
urheber verzichten wollen, weil der Filmhersteller sich die eventuellen Urheberrechte
von allenMitwirkenden iibertragen lassen kann. Meinungsverschiedenheiten kdnnensich
dann nur noch zwischen dem Produzenten und einem Filmurheber im Gebiet des sog.
droit moral ergeben; doch vermégen m.E. auch da Vereinbarungen, wie das G. Schré-
der in seinem Beitrag dartat, den Rechtsstreit zu verhindern.

Die Ubertragung der Rechte eines Mitwirkenden an den Filmhersteller nahm der
BGH im oft zitierten Urteil betreffend den Film «Lied der Wildbahn» an.

Frau Kriiger-Nieland fiihrt eines der Paradepferde der deutschen Rechtswissenschaft
vor, die Frage nach der abstrakten Natur der Verfiigungsgeschifte, die einer Grundregel
des BGB entspricht. Sie weist auf die im Schrifttum ZuBerst umstrittene Frage hin, ob die
Unabhingigkeit des Verfiigungsgeschifts von dem ihm zugrunde liegenden Vertragsver-
hiltnis auch fir Urheberrechtsvertrage Giiltigkeit beanspruchen kénne. Die gesetzliche
Regelung des Verlagsvertrages spreche gegen eine solche Regelung. Ende das Vertrags-
verhiltnis, so erlosche damit auch das Verlagsrecht. Im schweizerischen Recht wird die
kausale Verkniipfung durchaus anerkannt, so da8l die Verfiigung blo8} als Erfiillung der
Verpflichtung wirkt; wir haben daher Miihe, diese Probleme zu verstehen.

Die Fille hingegen, die von der Referentin in tatbestdndlicher Klarheit und mit
scharfer Beleuchtung der Rechtsprobleme vorgelegt werden, kénnen auch im schweize-
rischen Recht zu richtigen Lésungen fiihren: Stellung des Zweiterwerbers von Verfil-
mungsrechten; Verfiigung bei Miturheberschaft am Filmwerk; zeitliche Schranke be-
treffend Verfilmung und Dauer des Benutzungsrechts am Filmwerk ; Wiederverfilmungs-
vertrag und Verfilmungszwang; gemeinsames Urheberrecht an einem dramatischen
Werk — Umarbeitung in eine Erzihlung — Verfilmung der letzteren — Rechtsposition der
Miturheber des Dramas; Auswertungspflicht bei Filmverleihvertragen; Gewihrleistungs-
pflicht des Filmherstellers gegeniiber dem Filmverleiher; Umfang des Rechtserwerbs des
Filmherstellers; Verfiigungsrecht tiber Einspielergebnisse bei der Coproduktion und
schlieBlich der auch vom Schweiz. Bundesgericht behandelte Conan Doyle Fall, der in
Deutschland gleich entschieden wurde.

Frau Kriiger-Nieland hat dem schweizerischen Juristen eine Fundgrube geofinet, zu
der er sich immer begeben wird, wenn er auf Fragen im erwihnten Gebiet keine Antwort
weil.

Praktisch wichtige Kenntnisse 1a3t uns C. F. Freiherr von Stachelberg, Rechtsanwalt beim
Bundesgerichtshof in Karlsruhe, zukommen, der « Fragen der Prozefifiihrung in Filmsachen»
vorlegt und beantwortet: Streitwert, Gerichtsstand, die wichtigsten Klageanspriiche
(Verfilmungszwang, Auswertungspflicht, Schadenersatz, Unterlassungsantrag, Vertei-
lung der Beweislast, einstweilige Verfligung), Zwangsvollstreckung, das schiedsrichter-
liche Verfahren.

Ein besonderes Problem, das dem schweizerischen Juristen ferner liegt, behandelt
Professor F. Klein: «Steuerliche Fragen im Bereich des Films». Doch finden sich auch da Paral-
lelen zur Bewiltigung dieser Sorgen in der Schweiz.
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W. Peter, Der Haager Entwurf (1960) eines internationalen Abkommens zum
Schutze der ausiibenden Kiinstler, der Hersteller von Tontrégern und der Sendegesell-
schaften, Heft 19, 1960, S. 109.

Der heftige Kampf um die sog. Nachbarrechte, dessen Geschichte der Verfasser in der
Einleitung kurz rekapituliert, hat manche ermiidet und entmutigt. Sie nehmen den Ab-
schluB eines internationalen Abkommens in der Uberzeugung, daB er unniitz und unge-
rechtfertigt sei, als eine rechtspolitische und -dogmatische Verirrung hin und bemiihen
sich kaum mehr, die vorgeschlagenen Texte ernst zu nehmen und zu kritisieren. Sie be-
trachten sie als Abfallprodukte einer miB3verstandenen Interessenjurisprudenz, die dem
Grundsatz folgt: «Die Gesetze sind hypostasierte Begehrensvorstellungen des Gesetz-
gebers. »

Kein Zweifel ist daran mdoglich, daB3 der Haager Entwurf (1960) ein regelrechter
Kompromif3 mit den Vor- und Nachteilen eines derartigen Gebildes ist.

Prof. Peter, der sich dem Urheberrecht als Wissenschaftler und Berater von Urhebern
und im Bereich des Urheberrechts titigen Verbidnden vollig widmet, ist immer noch mit
unerlahmtem Interesse bei der Sache. Er hatte zu den fritheren Entwiirfen sich in Heft 8
dieser Reihe geduflert. Er bestreitet nicht den Fortschritt gegeniiber jenen. Doch findet
er auch im neuen Entwurf viele unklare Stellen und mangelhaft begriindete Vorschlige.
Er erldutert die einzelnen Bestimmungen, vergleicht das Ganze mit der geltenden Re-
gelung im deutschsprachigen Raum und faBt die Kritik am SchluB3 noch einmal zusam-
men.

Peter erfa3t die Probleme nach bewéhrter juristischer Methode einerseits im rechts-
theoretischen Hinblicken und anderseits auf Grund der Sachverhalte und der sich daraus
ergebenden Interessenlage. Er gibt nicht Ruhe, bis jede einzelne Bestimmung das aus-
sagt, was sie mitzuteilen hat und bis er sie der ungenauen oder unvollstindigen Regelung
iberfithrt. Ob man ihm im einzelnen zustimmt oder nicht — der Schreibende méchte z.B.
der vertraglichen Verteidigung der Interessen von Interpreten und Veranstaltungen eine
wichtigere Rolle zuteilen —, ist nicht wesentlich. Nur darauf kommt es an, daf3 Peter aber-
mals die eingeschliferten und schicksalsergebenen Geister wachriittelt. Wer aus irgend-
einem Grundefiir die Gestaltung, Annahme oder Verwertung des geplanten Abkommens
eine Verantwortung zu iibernchmen hat, wird neben all dem, was von andern Eingeweih-
ten, so von Ulmer, erkliart wurde, auch Peters Studie bei seiner Arbeit immer wieder zur
Hand nehmen, als Mentor und Diskussionspartner. A. Troller

Ph. Mohring, E. Schulze, E. Ulmer, K. Qweigert: Quellen des Urheberrechts. Ge-
setzestexte aller Linder und Tabellen iber internationale Vertrage. Mit
systematischen Einfithrungen. A. Metzner Verlag. Frankfurt a. M.-Berlin.
Loseblattausgabe. 1961 ff. Grundwerk mit Sammelmappe. 1. Lieferung
544 Seiten. DM 87.70. Sammelmappe einzeln DM 7.80.

Das Urheberrecht, einst ein abgelegener Garten, in dem Liebhaber schéne Pflanzen
zogen, wurde in der letzten Zeit, vor allem im deutschen Sprachgebiet, in eine der best
gepflegten Rechtsdominen umgewandelt. Von den Herausgebern des hiemit angezeigten
Werkes haben sich dabei Mohring, Schulze und Ulmer besondere Verdienste erworben;
Zweigert legt sein umfangreiches Wissen iiber internationale Rechtsprobleme dazu.

Die Herausgeber haben das Werk so geplant, daB3 es mit gréBtméglichem Nutzen
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konsultiert werden kann: Ein Bericht legt jeweilen die Grundziige des Landesrechts dar.
Hierauf folgen die Texte der Urheberrechtsgesetze und der einschlidgigen Gesetze (z.B.
Verwertungsgesetze) und Verordnungen in der Originalsprache und, wenn diese nicht
deutsch ist, in deutscher Ubersetzung. Die schweizerischen Gesetze sind in deutscher und
franzésischer Fassung wiedergegeben. Hernach folgt die Aufzdhlung der internationalen
Vertrage (Multilaterale Abkommen mit Angabe der einzelnen Fassungen, der Unter-
zeichnung, der Ratifikation und des eventuellen Beitritts; Bilaterale Abkommen und
Erkldarungen). Jedem Landesbericht ist ein Verzeichnis der wichtigsten nationalen ur-
heberrechtlichen Werke vorangestellt. Dieser erste Band behandelt: Belgien (M. Knauer)
Frankreich (M. Singer) ; GroBbritannien (D. Reimer) ; Luxemburg (M. Knauer) ; Nie-
derlande (P. Brauns); Osterreich (M. Elsasser); Schweiz (M. Elsisser); Tiirkei (E.
Hirsch); USA (D. Reimer). Die Einfithrungen vermaégen trotz derKiirze dank der griind-
lichen Vorbereitung und der wissenschaftlich genauen Arbeitsweise der Sachbearbeiter
nicht bloB einen Uberblick zu geben, sondern sogar viele wichtige Detailkenntnisse zu
vermitteln,

Es ist zuzugeben, daB3 die Urheberrechtler schon jetzt aus zahlreichen Quellen zu
schopfen vermégen. Die hier besprochene ist sicherlich eine der best gefal3ten und am
reichlichsten flieBenden. Die Herausgeber und ithre Mitarbeiter haben uns ein Werk in
dieHand gegeben, dasdem international titigen Urheberrechtler dieTexte der nationalen
Gesetze und vor allem die Angaben iiber die internationalen Vertrage iiberaus rasch ver-
mittelt und das in den Grundzigen iiber die Geschichte und die Voraussetzungen, den
Umfang und die Wirkung des urheberrechtlichen Schutzes zuverlissig unterrichtet. Her-
vorzuheben sind auch die ibersichtliche Einteilung und die vorziigliche Ausstattung.

A. Troller

GRUR Fundstellenverzeichnis. Tabelle der Abdruckstellen der in GRUR seit
1920 verosffentlichten Entscheidungen des Reichsgerichts und des Bun-
desgerichtshofs zum gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht. Her-
ausgegeben von der Deutschen Vercinigung fir gewerblichen Rechts-
schutz und Urheberrecht e.V. Verlag Chemie GmbH., Weinheim/Berg-
str. 1961. 46 S. DM 15.—.

Die Tabelle gibt Datum, Aktenzeichen, Stichwort (Patentindikation, Meilen Por-
zellan, Trotzkopfusw.), Sachgebiet (Pat, Wz, UnlW, Gbm, UrhR, LizR, VerlR, FilmR,
usw.), Fundstellen (GRUR, RGZ, BGHZ, Bl., Bl ., PMZ, Mitt. MuW, GW, UFITA,
Sch.) an. Damit ist das Nachschlagen um vieles erleichtert. Wer die GRUR besitzt, wird
auf die eminenten Vorteile dieses Verzeichnisses nicht verzichten.

A. Troller

Guglielmettt Giannantonio: Limiti negoziali della concorrenza. Collana del Semi-
nario Giluridico dell’Instituto Universitario di Venezia, 9. Padova,
CEDAM. Casa Editrice Dott. Antonio Milani. 1961, S. 462. L. 3500.—.

Guglielmetti behandelt die rechtsgeschiftlichen Schranken der Konkurrenz auf der
Grundlage des geltenden italienischen Rechts.

Inder Einleitung stellt er die freie Konkurrenz als Grundsatz der italienischen Rechts-
ordnung dar, der vor allem im Interesse der Konsumenten zu schitzen ist. Der erste Teil
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fihrt zu den allgemeinen Prinzipien hin. Im ersten Kapitel legt unser Autor den iiber-
sichtlichen Plan der Arbeit vor. Er schlieBt die Begrenzung der gewerblichen Titigkeit,
die nicht die Konkurrenz betrifft, und diejenige, die 6ffentlichen Interessen dient, aus,
unterscheidet die gesetzlichen und vertraglichen Quellen der Beschriankung der Kon-
kurrenz und teilt schlieBlich die vertraglichen Beschrankungen auf, u.a. in Einfluf auf
die horizontale und die vertikale Konkurrenz. Im zweiten Kapitel findet Guglielmetti
durch eine feine Analyse der Verhiltnisse die gemeinsamen Merkmale der gesetzlichen
Verbote und der vertraglichen Schranken der Konkurrenz. Das dritte Kapitel erldutert
die Grundsitze im Bereich der einseitigen vertraglichen Schranken, die damit gegeniiber
den auf gesellschaftlicher Grundlage aufgebautenMonopolen abgegrenzt sind. Samtliche
aus gegenseitiger Willensiibereinstimmung hervorgehenden Schranken kommen im vier-
ten Kapitel unter dem Kennwort «i patti di non concorrenza» zur Darstellung. Sie er-
fassen Nebenabreden in Vertriagen, wihrenddem die Vereinbarungen, die die Beschrin-
kung der Konkurrenz zum zentralen Inhalt haben, im fiinften Kapitel wesensmaBig dar-
gestellt sind. Das sechste Kapitel entwickelt das Thema im Gebiet der Vertrage zwischen
Konkurrenten verschiedener Wirtschaftsstufen (Produzenten des Rohstoffes, der Halb-
und der Fertigfabrikate, Produktion und Handel).

Der zweite Teil greift einige typische Fille heraus: Konkurrenzklausel beim Verkauf
des Unternehmens (erstes Kapitel) ; Konkurrenzklausel fiir die Zeit nach Auflésung eines
Arbeitsvertrages (zweites Kapitel); die wichtige Zusicherung der Exklusivitdt (drittes
Kapitel) ; Verpflichtung, eine Sache nicht zu verduBern (viertes Kapitel) ; Boykott (fiinf-
tes Kapitel); Verpflichtung zur Bevorzugung im Falle des Geschiftsabschlusses (Vor-
kaufsrecht-, Bezugspflicht usw.) (sechstes Kapitel); Preisbindung (siebtes Kapitel);
Klausel betreffend die Auferlegung unterschiedlicher Preise und von ungleichen Bedin-
gungen bei gleichwertigen Leistungen im allgemeinen (achtes Kapitel) ; Vereinbarungen,
durch die den Kontrahenten die Entgegenahme von Leistungen auferlegt wird, die mit
dem eigentlichen Vertragsobjekt nichts zu tun haben (z.B. Verpflichtung zum Kauf von
Produkten beim Abschlul3 eines Lizenzvertrages).

Guglielmetti berichtet iiber das italienische Recht und gibt derart nicht nur dem ita-
lienischen, sondern auch dem ausldndischen Juristen, der rechtsvergleichend die Pro-
bleme anfaB3t, sehr einldBliche und klar entwickelte Auskiinfte. Die griindliche Analyse
der Sachverhalte, ja schon der Plan der Studie, haben allgemeine Bedeutung fiir jene,
die in diesem Bereich sich als Anfianger oder Experten umtun,

A. Troller



