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Rapport annuel 

presente au Groupe suisse de l' Association internationale 

pour la protection de la propriete industrielle (AIPPI) 

par son president, M. PIERREJEAN PoINTET, 

lors de l'assemblee generale du 28 mars 1968, a Zurich 
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Affaires internes 

Dans mon rapport de l'annee derniere, je vous avais annonce la demis
sion de M . JüRG G. ENGI, en tant que vice-president de notre association 
et membre du Comite, ainsi que celle de M. WALTER WINTER, en sa 
qualite de president du Comite de redaction de la Revue suisse de la 
propriete industrielle et du droit d'auteur. Je les avais remercies tous deux 
en votre nom de leur collaboration active et devouee. 

Donnant suite a la proposition du Comite, l' Assemblee generale du 
30 mars 1967 a nomme par acclamation MM. Engi et Winter membres 
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d'honneur. Je leur reitere ici mes felicitations pour cette marque d'estime 
et de reconnaissance entierement justifiee. 

L' Assemblee de l'annee derniere a d'autre part elu un nouveau membre 
au Comite, M. E.JucKER, directeur-adjoint de Sandoz SA, le president 
et les autres membres ayant ete confirmes dans leurs fonctions. Le Comite 
ade son c6te designe M. le Juge federal HANS TscHOPP comme nouveau 
vice-president. 

Au cours des douze derniers mois, le Comiti s' est reuni une premiere 
fois le 30 janvier 1968 pour preparer la Conference des Presidents de 
Buenos Aires ainsi que les travaux en cours et futurs de notre Graupe et 
examiner en particulier le Plan des BIRPI de cooperation internationale 
en matiere de brevets et les possibilites qui s'offrent de collaborer avec la 
Ligue internationale contre la concurrence deloyale. Le Comite s'est reuni 
une seconde fois aujourd'hui meme pour preparer notre assemblee gene
rale. 

La Ligue internationale contre la concurrence diloyale campte des graupements 
dans un certain nombre de pays et dans d'autres, comme en Suisse, ses 
adherents le sont a titre individuel, rattaches directement a l'organisation 
internationale, clont le siege est a Paris. 

L'un des membres domicilies en Suisse les plus actifs de la Ligue, Me 
J.GUYET (Geneve), qui assure la liaison entre les adherents de notre pays, 
s'est adresse il y a quelques mois a votre president en lui posant la question 
suivante: est-il preferable qu'une nouvelle association soit creee en Suisse 
ou est-il plus opportun de fonder au sein du Graupe suisse une section 
beneficiant d'une large autonomie du point de vue tant de ses activites que 
financier, clont pourraient faire partie tous les membres du Graupe suisse 
de l' AIPPI s'interessant aux diverses activites de la Ligue et prets a verser 
une contribution supplementaire qui servirait a financer les depenses de 
cette section, laquelle deviendrait le Graupe suisse de la Ligue internatio
nale contre la concurrence deloyale? 

Le Comite de notre association, apres avoir examine les avantages et les 
inconvenients des deux solutions, s'est pranonce en faveur de la seconde. 
11 estime en effet que la creation d'une nouvelle association independante 
entrainerait une dispersion des efforts de ceux qui a:uvrent dans le domaine 
de la prapriete industrielle. Or, dans un petit pays comme le n6tre, il 
convient d'eviter tout double emploi. Cela d'autant plus qu'a quelques 
exceptions pres, tous les adherents suisses a la Ligue internationale sont 
membres de notre association. 

Si la Ligue s'occupe de certains prablemes qui rentrent egalement dans 
Je domaine de l' AIPPI, par exemple toutes les questions de concurrence 



-5-

deloyale dans le cadre de la Convention d'Union, elle traite aussi de 
problemes tres particuliers hors de notre activite; par exemple la question 
relative au dumping comme moyen de restriction de la concurrence sur le 
plan international ou celle des cartes de credit. 

Etant donne l'importance de principe que cette question peut avoir 
pour l'AIPPI, votre Comite a decide de suggerer qu'elle soit portee a 
l'ordre dujour a la Conference des Presidents de Buenos Aires ( avril 1968). 

Ensuite, et apres avoir mis au point avec les representants de la Ligue 
un projet de reglementation satisfaisant pour les deux parties, le Comite 
soumettra des propositions aux membres du Groupe suisse pour que ceux-ci 
puissent se prononcer en connaissance de cause sur la modification des 
statuts de notre association qui en resulterait et qui devrait etre adoptee en 
assemblee generale. 

Les groupes de travail constitues pour examiner certaines questions parti
culieres ont continue leur travail. 

Un rapport a deja ete presente par le Groupe preside par Me E. MARTIN
AcHARD, qui s'est occupe de la protection des modeles d'utilite. Ce rapport, 
distribue a tous les membres, sera discute au cours d'une prochaine seance 
de travail, en meme temps qu'une recente proposition de M. RunoLF 
BLUM, qui tend a ne pas proteger par une loi speciale les modeles d'utilite, 
mais a modifier la loi sur les brevets, de telle sorte qu'un brevet - d'une 
duree de validite de 6 ans - serait tout d'abord delibre sans examen pour 
toutes les inventions et ameliorations techniques pouvant revendiquer la 
nouveaute et le progres technique. A cette premiere periode de protection 
pourrait succeder une seconde periode de 14 ans pour les inventions qui, 
en plus de la nouveaute et du progres technique, pourraientjustifier d'un 
certain niveau inventif, d'une idee creatrice. Ne pourraient beneficier de 
cette seconde periode de protection que les inventions ayant subi avec 
succes un examen portant sur la nouveaute, le progres technique et l'exis
tence d'une idee creatrice. 

Le groupe de travail preside tout d'abord par le Professeur A. TROLLER 
et ensuite par M. H. MARTI (protection de droits non proteges par !es brevets -
dessins techniques) et celui preside par M e J. GuvET ( disposition de la Conven
tion de Paris concernant la concurrence deloyale) ont deja presente un rapport 
intermediaire. Les membres recevront les rapports definitifs, qui seront 
egalement discutes en seances de travail. 

Je tiens a remercier, au nom de tous les membres de Groupe suisse, ceux 
qui ont pris une part active a la redaction de ces rapports et tout particu
lierement les presidents des groupes de travail. 
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La Revue suisse de la propriite industrielle et du droit d' auteur a paru comme 
d'habitude en deux numeros. J e ne veux pas manquer de remercier tous 
les membres de son Comite de redaction, lesquels, grace a leur travail et 
a leur devouement, maintiennent notre R evue a un niveau scientifique 
eleve qui fait honneur a notre association. 

11 est rejouissant de constater qu' avec 268 m embres, notre groupe est 
l'une des plus importants de l'AIPPI. Chacun a re<;:u, au debut de 1968, 
une liste des membres mise a jour au 1 er janvier. 

Le Comite executif d'Helsinki 

Le Comite executif de l' AIPPI s'est reuni a Helsinki du 28 aout au 
1 er septembre 1967. Environ 140 delegues - clont 11 de notre pays - et une 
soixantaine de personnes les accompagnant etaient presents. 

Apres l'adoption de rapports presentes par M. RUDOLF BLUM, secre
taire general, M e PAUL MATHELY, rapporteur general, M. STEPHEN P. 
LADAS, tresorier general, et M. GEORGES GANSSER, president de la Com
mission de coordination internationale des droits de propriete intellectuel
le, le Comite executifregla un certain nombre de problemes administratifs. 

Sept commissions furent constituees - les travaux de la premiere com
mission etant diriges par le president du Graupe suisse - pour examiner les 
diverses questions qui avaient fait l'objet de rapports des groupes natio
naux, a savoir : 1) Etude en vue de l'unification des droits des marques 
(question 23B), 2) Les inventions d'employes (40B), 3) La protection du 
nom commercial (41 B), 4) Le certificat d'auteur d'invention (42B), 5) 
Effets de la territorialite des droits de marque en cas d'importation non 
autorisee de produits (47B), 6) Application des articles 2 et 15 de la 
Convention d'U nion ( 48 B) et 7) Amelioration sur le plan international des 
systemes d' examen prealable en matiere de brevets d'invention (49 B). 

Le Comite executif a d'autre part tenu quatre seances plenieres pour 
adopter les projets d e rapports des six commissions. 

L' Annuaire 1967 III donnant tous renseignements utiles sur les delibe
rations d'Helsinki, j e puis m'y referer sans entrer dans les details. Je tiens 
cependant a remercier encore bien vivement nos amis finlandais de toute 
la peine qu'ils se sont donnee pour assurer Ja reussite du Comite executif 
ainsi que de leur genereuse hospitalite. 
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La Conference des Presidents d'Helsinki 

La Session du Comite executif a ete l'occasion, le 30 aout 1967, d'une 
Conference des Presidents qui s'est occupee de la revision des statuts et des 
methodes de travail de l' AIPPI. 

Etant donne l' evolution intervenue depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale, une certaine reforme de l'organisation de notre association est 
apparue indispensable.Je l'avais mentionne dans man rapport de l'annee 
derniere, taut en precisant que la Conference des Presidents de Paris 
(13/ 14 j anvier 1967) avait procede a un premier echange de vues sur la 
question. 

Cette reforme, comme Me PAUL MATHELY, rapporteur general, l'a 
releve dans une declaration finale approuvee par la Conference, concerne 
l'institutionalisation de la Conference des Presidents et un transfert de 
competences. II conviendrait en effet de transferer certaines attributions 
du Congres au Comite executif et certaines attributions du Comite executif 
a la Conference des Presidents . Celle-ci devrait etre chargee d' assister le 
Bureau dans la direction de l' Association et elle pourrait engager cette 
derniere dans les cas urgents. Quant au Comite executif, il pourrait exercer 
les fonctions de l' Assemblee generale prevue p ar les sta tuts et en particulier 
elire le Bureau . II serait charge de preparer les travaux des Congres et 
aurait la possibilite d' engager l' Association entre les Congres. 

Le soin de preparer la reforme envisagee a finalement ete confie a une 
commission presidee par M. CHRISTOPHER ROBINSON (Canada) . Les grou
pes na tionaux auront naturellement la possibilite de se prononcer sur les 
propositions qui seront finalement retenues. 

La Conference des Presidents de Buenos Aires 

Pour la premiere fois dans l'histoire de l' AIPPI, l'un des organes de 
notre association siegera dans un pays de l' Amerique latine. La prochaine 
Conference des Presidents se tiendra en effet du 15 au 19 avril 1968 a 
Buenos Aires. Il est ainsi tenu compte du fait que six groupes nationaux de 
l' AIPPI appartiennent a cette partie du monde et aussi de l'importance 
croissante attachee aux droits de propriete industrielle dans les pays sud
americains. J e pense en particulier a l' adhesion recente de l' Argentine et 
de l'Uruguay a la Convention de Paris. 

Cette Conference s'occupera avant tout de trois questions importantes. 
Tout d'abord du Plan pour l'etablissement d'un Traite de cooperation en 
matiere de brevets (Plan PCT des BIRPI), deja etudie par l' AIPPI a 
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Helsinki avant la reunion du premier Comite d'experts gouvernementaux 
qui s'est reuni a Geneve du 2 au 10 octobre 1967. 

Pour preparer le travail de la Conference, deux commissions d'etude ont 
ete constituees pour examiner, la premiere l'organisation internationalisee 
de la recherche, presidee par M. C. M. R. DAvrnsoN (Pays-Bas), et la se
conde la reglementation du depöt international et du certificat de breve
tabilite, presidee par M.JEAN MüNNET (France) . 

11 appartiendra a la Confärence des Presidents d'etablir la position de 
l'AIPPI en vue des travaux des groupes d'etudes convoques par les BIRPI 
en mars et en juillet prochains et de la reunion du Comite d'experts 
gouvernementaux qui se tiendra a Geneve egalement du 4 au 12 novembre 
1968. 

La Confärence des Presidents sera ensuite appelee a formuler les obser
vations de l' AIPPI sur le programme de la Confärence diplomatique qui se 
tiendra a Locarno du 2 au 8 octobre 1968 en vue d'adopter un Traite 
instituant une classification internationale pour les dessins et modeles 
industriels. 

Enfin, la Conference examinera le rapport que lui presentera la Com
mission Robinson sur la modification des statuts et reglements de l' AIPPI, 
en execution de la resolution adoptee a Helsinki. 

Le Congres de V enise 

Un premier programme de travail a deja ete etabli par le rapporteur 
general de l'AIPPI, Me PAUL MATHELY, pour le Congres de Venise, qui 
se tiendra du 8 au 14 juin 1969. 11 comprend toutes les questions qui ont 
fait l'objet de resolutions du Comite executif d'Helsinki et en outre celle 
relative aux ameliorations a apporter sur le plan international aux systemes 
d'examen prealable, clont le principal objet, le Plan PCT des BIRPI, sera 
discute a la Conference des Presidents de Buenos Aires. 

Les commissions de travail constituees par le Groupe suisse avant Hel
sinki ont ete invitees a se remettre a l'ouvrage et nous aurons l'occasion, 
aujourd'hui meme, d'etudier les projets de rapports qu'elles ont bien voulu 
preparer. Les rapports definitifs devront etre remis au Secretaire general 
de l' AIPPI jusqu'au 30 juin. Une date aussi avancee est necessaire afin de 
permettre la redaction du rapport de synthese par le rapporteur general et 
la publication de l'annuaire contenant les rapports de groupes suffisam
ment tot pour que tous les membres de notre association aient le temps 
d'en prendre connaissance. Ce n'est en effet qu'ainsi qu'une discussion 
pourra etre ouverte a l'interieur de chaque groupe avant le Congres. 
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Les Bureaux internationaux reunis pour la protection 
de la propriete intellectuelle 

Les Bureaux internationaux reunis pour la protection de la propriete 
intellectuelle (BIRPI) ont enregistre en 196 7 cinq nouvelles adhesions a la 
Convention de Paris: le Dahomey (10 janvier), l'Argentine (10 fevrier), 
l'Uruguay (18 mars), le Togo (10 septembre) et Malte (20 octobre), ce qui 
porte le nombre des membres a 79, clont 51 sont lies par l' Acte de Lisbonne 
de 1958, 25 par l' Acte de Londres de 1934 et 3 par l' Acte de La Haye de 
1925. 

Au cours de 1967, trois Etats (Hongrie, Liechtenstein et Tunisie) ont 
ratifie l' Acte de Nice de l' Arrangement de Madrid concernant l' enregistrement 
international des marques, de sorte qu'au 1 er janvier 1968, 21 Etats etaient lies 
par ce texte et que seuls l' Autriche, le Maroc et le Vietnam etaient encore 
rattaches au texte de Londres de 1934. 

La H ongrie, le Liechtenstein et la Tunisie etant devenus membres de 
l' Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des 
services auxfins de l'enregistrement des marques, cette Union comptait a la finde 
l' annee 24 membres. 

Quatre pays (Hongrie, Maroc, Irlande et Israel) ont accede a l' Arrange
ment de Madrid concernant la repression des indications de provenance fausses ou 
fallacieuses sur les produits, clont 29 pays etaient parties a fin 1967. 

Aucun nouvel Etat n'ayant adhere a l' Union de La Haye concernant le 
dep6t international des dessins et modeles industriels, cette Union compte toujours 
14 membres, clont 3 seulement (la France, le Liechtenstein et la Suisse) 
ont ratifie le texte de La Haye de 1960, lequel n'a pas encore pu entrer en 
vigueur. 

La Hongrie ayant adhere a l' Arrangement de Lisbonne pour la protection des 
appellations d' origine et leur enregistrement international, entre en vigueur le 
25 septembre 1966, cet Arrangement groupait 8 Etats au 1 er janvier 1968. 

Quant a la Convention instituant !'Organisation mondiale de la propriete 
intellectuelle, adoptee a Stockholm le 14 juillet 1967, il est bien evident 
qu'elle n'a encore pu etre ratifiee par aucun Etat. 

Les nouvelles adhesions a la Convention d'Union et aux divers arrange
ments speciaux, de meme que la participation de 80 pays a la Conference 
de Stockholm, attestent l'interet sans cesse croissant que des pays toujours 
plus nombreux portent a la protection des droits de propriete industrielle. 
Il en resulte naturellement pour les BIRPI des täches accrues, clont le 
Bureau s'acquitte avec un minimum de collaborateurs. Je tiens ici, au 
nom du Groupe suisse de l' AIPPI, a remercier son directeur, le Professeur 
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G. H. C. BoDENHAUSEN, et tous ceux qui le secondent activement et efficace
ment dans sa täche. 

Au cours de l'annee, les BIRPI ont poursuivi et developpe leur coopera
tion avec un certain nombre d'organisations internationales intergouver
n ementales et avant tout avec les Nations Unies et le Conseil de l'Europe. 
Ils ont d'autre part organise plusieurs reunions, parmi lesquelles il convient 
d e citer le Comite d' experts pour un Traite de cooperation en matiere de 
brevets (PCT), qui a siege a Geneve du 2 au 10 octobre 1967. 

Le programme des BIRPI pour 1968 est a nouveau tres charge. Il 
comprend en particulier la poursuite des travaux preparatoires relatifs 
au Traite de cooperation en matiere de brevets (Plan PCT), la Conference 
diplomatique de Locarno (2-8 octobre) en vue de l'adoption d'un Arrange
ment sur la classification internationale des dessins et modeles industriels, 
l'execution du programme d'assistance technique aux pays en voie de 
developpement, principalement par le moyen de stages d 'etude et par la 
preparation d'un projet de loi-type sur les dessins et modeles industriels et 
la convocation d'un comite d'experts charge d' etudier la possibilite d'eta
blir une classification internationale des elements figuratifs en matiere de 
marques. Enfin, pour tenir compte de l'interet Croissant porte a la propriete 
industrielle dans les pays de langue espagnole, les BIRPI envisagent la 
publication dans cette langue de la revue «La propriete industrielle». 

La Conference de Stockholm 

C'est certainement la Conference de Stockholm ( 12juin- 14 juillet 1967) qui 
a constitue l'evenement m aj eur de l' annee dans le domaine de la propriete 
intellectuelle. Environ 80 Etats s'y sont fait representer et plus d e 400 dele
gues et observateurs y ont participe. 

La Conference a mis sur pied une Organisation mondiale de la propricte 
intellectuelle (OMPI) et elle a adapte les conventions et arrangements 
existant dans le cadre de l'Union de Paris et de l'Union de Berne pour 
tenir compte de cette nouvelle Organisation. Elle a accepte d' assimiler le 
certificat d 'auteur d'invention au brevet d'invention en ce qui concerne le 
delai de priorite de la Convention d'Union de Paris et elle a procede a 
une revision generale de la Convention de Berne relative a la protection 
des ~uvres litteraires et artistiques. A cet effet, la Conference a adopte un 
certain nombre de textes, tous publies dans « La propriete industrielle» et 
«Le droit d'auteur», les revues mensuelles des BIRPI. 
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a) L'Organisation mondiale de Ja propriete intellectuelle (OMPI) 

Les resultats obtenus a Stockholm ont ete concretises dans un texte 
conventionnel et ont fait l'obj et d'un excellent rapport redige par M. 
J. V OYAME, directeur du Bureau federal de la propriete intellectuelle, en 
sa qualite de rapporteur de la Commission principale V, a laquelle incomba 
le soin de traiter de la nouvelle organisation. 

Le texte de la Convention instituant une Organisation mondiale de la 
propriete intellectuelle (OMPI) a ete publie dans le numero dejuillet 1967 
de la revue des BIRPI « La propriete industrielle» et le rapport de M. 
Voyame a paru dans le numero du mois d'aoüt 1967 de cette meme revue. 
Tout en me referant a ces publications, je me contenterai de relever quel
ques points importants. 

La nouvelle Organisation aura son siege a Geneve. Son premier but est 
la promotion de la propriete intellectuelle dans le monde, afin d' encourager 
l' activite creatrice dans tous les pays. Son second but est d'assurer la co
operation administrative entre les Unions sans porter atteinte a leur auto
nom1e. 

L'OMPI s'efforcera avant tout d'ameliorer la protection de la propriete 
intellectuelle dans le monde, notamment en encourageant la conclusion 
d'arrangements internationaux et en contribuant a l'harmonisation des 
legislations. Elle remplira en outre diverses täches administratives et en 
particulier elle assurera les services des unions actuelles. L'OMPI fonc
tionnera comme centre de documentation en matiere de propriete intel
lectuelle; elle effectuera et encouragera des etudes juridiques et economi
ques dans ce domaine. Enfin, elle offrira sa collaboration aux Etats qui lui 
demanderont une assistance technico-juridique (par exemple organisation 
de seminaires et de stages, envoi d' experts, elaboration de lois-types, etc.) . 

La Convention de l'OMPI a rencontre a Stockholm l'approbation des 
delegations de tous les Etats participants, y compris la France et l' Italie, 
lesquelles s'etaient montrees le plus reticentes a l'egard du projet. 

Lorsque tous les Etats des Unions de Paris et de Berne seront devenus 
membres de l'OMPI, le gouvernement de la Confederation suisse cessera 
d'exercer la haute surveillance des BIRPI, qui seront transformes en 
« Bureau international de la propriete intellectuelle ». 11 appartiendra alors 
aux Etats membres, par l'intermediaire des organes de ces Unions et de 
ceux de l'OMPI, d'influencer directement la gestion du Bureau inter
national. 

Les propositions des BIRPI qui ont servi de base aux travaux de la 
Conference sauvegardaient deja mieux que ne le faisaient les recomman-
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dations du Comite d'experts gouvernementaux, charge de l'etude du pro
jet, l'independance des Unions de Paris et de Berne. Le texte mis au point 
a Stockholm est alle encore plus loin; il tient campte de toutes les craintes 
exprimees a ce sujet et devrait donner satisfaction aux defenseurs les plus 
farouches de la pleine independance des Unions. 

C'est ainsi que les seuls Etats unionistes feront partie de l'Assemblee 
generale et du Comite de coordination (saus reserve, en ce qui concerne ce 
dernier, d'une participation des membres non unionistes lorsque des ques
tions qui sont du ressort de la Conference sont a l'examen). Ils pourront 
clone, dans ces organes, prendre leurs decisions en tenant campte des 
interets de l'Union a laquelle ils appartiennent et ne courront aucun risque 
d'etre mis en minorite par des Etats appartenant seulement a l'Organisa
tion. 

D'autre part, dans le cadre de la Conference ou siegent egalement les 
pays non unionistes, la majorite requise a ete portee pour toutes les ques
tions aux deux tiers des votes exprimes - comme a l' Assemblee generale - , 
un vote concordant des Assemblees des Unions de Paris et de Berne etant 
necessaire pour modifier la Convention de l'OMPI. Ce triple vote est 
aussi exige dans le cadre de I' Assemblee generale pour nommer le Directeur 
general et decider du transfert du siege. 

Du point de vue financier egalement, les interets des Etats unionistes 
sont sauvegardes. Non seulement parce que chaque Union aura son propre 
budget, mais aussi par la decision, en ce qui concerne l'Organisation de 
l'OMPI, de prevoir deux budgets: l'un pour les depenses communes des 
Unions et l'autre pour les depenses relatives a la Conference. Les Etats 
unionistes ne participeront en effet a ce dernier budget que dans le cadre 
de contributions volontaires, c'est-a-dire qu'ils resteront maitres des cor~ 
dons de leur propre bourse. 

Les frais des delegues participant aux travaux des divers organes de la 
Convention de l'OMPI seront a la charge de leur gouvernement. Afin de 
reduire les depenses de !'Organisation, il a en outre ete prevu que la 
Conference se reunirait a la meme epoque et au meme lieu que I' Assemblee 
generale. 

Dans les differents organes de l'OMPI, chaque Etat disposera d'une 
voix et un delegue ne pourra representer qu'un seul pays. On a par Ja 
voulu eviter que ne se forment des constellations representees par une 
seule delegation groupant plusieurs voix. 

Les representants de la France avaient demande, lors des travaux pre
paratoires, que la Conference se reunisse, selon !es questions a traiter, en 
« Conference de la propriete industrielle» et en « Conference du droit 
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d'auteur». Cette distinction, retenue dans les propositions des BIRPI, a 
ete consideree comme ayant peu d'intcret pratique et elle a ete supprimee. 
L'avis a cependant ete exprime que l'examen de la question pourrait 
eventuellement etre repris lors de l'etablissement du reglement interne. 

L'entree en vigueur de la Convention de l'OMPI est subordonnce, selon 
l'usage, a la ratification ou a l'adhesion d'un certain nombre d'Etats. 
Seules compteront a cet effet les ratifications ou adhesions des Etats 
unionistes. La Convention ne prendra effet que trois mois apres que dix 
Etats membres de la Convention de Paris et sept Etats membres de la 
Convention de Berne seront devenus parties a la Convention de l'OMPI, 
etant entendu que tout Etat membre des deux Unions sera compte dans 
les deux groupes. 

b) Adaptation des conventions et arrangements unioniste existants 

L'etablissement de la Convention de l'OMPI exigeait une revision des 
dispositions administratives et des clauses finales des conventions de Paris 
et de Berne ainsi que des differents arrangements particuliers. 

Mais, alors que les proj ets des BIRPI prevoyaient a cet effet la conclusion 
de protocoles, c'est finalement la voie normale de la revision des textes 
conventionnels qui en principe a ete choisie. Par consequent, de nouveaux 
actes, dits «Actes de Stockholm», ont ete mis sur pied pour les Conventions 
de Paris et de Berne ainsi que pour les Arrangements de Madrid ( marques), 
de Nice (classification) et de Lisbonne (appcllation d'origine). En revan
che, l' Arrangement de Madrid (indications de provenance) a fait l'objet 
d'un Acte additionncl et !'Arrangement de La Haye (dessins et modeles 
industriels) d'un Acte complementaire. 

A l'exception de l'Union particuliere de Madrid concernant la repres
sion des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits, 
pour laquelle il n'etait pas necessaire de prevoir d'autre organe que le 
Bureau international, toutes les autres Unions auront une assemblee et un 
budget propre. En outre, les Unions de Paris et de Berne disposeront egale
ment d'un Comite executif. 

Les Assemblees et Comites executifs ne seront composes que des pays lies 
par les nouvelles dispositions des Actes de Stockholm. Aussi longtemps que 
tous les Etats membres n'auront pas accede au nouvel Acte, il y aura par 
consequent deux sortes de membres dans chaque Union; ceux qui auront 
la possibilite de participer a part entiere aux deliberations des organes de 
l'Union et ceux qui ne le pourront pas. 

Pour tenir partiellement compte de cette situation, les Actes de Stock-
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holm prevoient qu'en donnant des directives au Bureau international pour 
la preparation des conferences de revision, les observations des pays de 
l'Union non lies par les dispositions relatives aux organes seront prises en 
consideration. 

Cette Situation, si elle est inevitable, n'est evidemment pas tres satisfai
sante. Elle n'est heureusement que provisoire et elle constituera certaine
ment un encouragement pour les pays unionistes a ratifier l' Acte ou les 
Actes de Stockholm les interessant ou a y adherer le plus tot possible afin 
de b eneficier de tous les droits reconnus aux Etats pour lesquels l' Acte 
sera en vigueur. 

Les organisations intergouvernementales et les organisations internatio
nales non gouvernementales pourront etre invitees par les Assemblees des 
Unions a participer a leurs travaux a titre d'observateurs. 

Les instruments de ratification des Actes de Stockholm ou d'adhesion 
auxdits Actes devront, pour toutes les Unions, etre deposes aupres du 
directeur general de l'OMPI. L' entree en vigueur des Actes de Stockholm 
m ettra clone fin, en ce qui concerne leur execution, a la haute surveillance 
exercee jusqu'ici par le gouvernement de la Confederation suisse. 

Afin de faciliter l'accession des pays unionistes aux Actes de Stockholm 
des diverses Unions, chaque pays pourra, dans son instrument de ratifica
tion ou d'adhesion, declarer que sa ratification ou son adhesion ne sera pas 
applicable a un certain nombre d' articles determines fixes par l' Acte. 

Il a ete expressement prevu dans la Convention de Paris qu'apres l'entree 
en vigueur de l' Acte de Stockholm dans sa totalite, un pays n e pourra plus 
adherer a des Actes anterieurs. Une clause juridictionnelle a d'autre part 
ete introduite (art . 28): Tout differend entre deux ou plusieurs pays con
cernant l'interpretation ou l'application de la Convention pourra etre 
porte devant la Cour internationale de Justice de La Haye. Cependant, 
tout pays p eut, au moment ou il depose son instrument de ratification ou 
d'adhesion, declarer qu'il ne se considere pas comme lie par cette clause. 

En ce qui concerne l'Arrangement de Madrid (marques), un pays ne pourra 
adherer a l' Acte de Nice de 195 7, une fois l' Acte de Stockholm entre en 
vigueur, que conjointement avec la ratification de ce dernier Acte ou 
l'adhesion a celui-ci. 

La ratification ou l'adhesion d'un certain nombre d'Etats a ete prevue 
pour l'entree en vigueur complete ou partielle des divers Actes de Stockholm. Ce 
nombre est de dix pour la Convention de Paris, de cinq pour certains 
articles et de sept pour d'autres articles de la Convention de Berne, de 
cinq pour les arrangemen ts particuliers de Madrid ( marques), Nice ( das-
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sification), La Haye (dessins et modeles industriels) et Lisbonne (appella
tions d'origine) et de deux pour !'Arrangement de Madrid (indications de 
provenance). 

En resume, les Actes de Stockholm sauvegardent l'autonomie des Unions 
et les interets des Etats membres dans le cadre de la nouvelle Organisation 
mondiale de la propriete intellectuelle (OMPI). 

c) Assimilation du certificat d'auteur d'invention au hrevet d'invention 
en ce qui concerne Je droit de priorite unionistc 

La proposition des BIRPI tendait a completer l'art. 4 de la Convention 
de Paris afin de permettre l'assimilation du certificat d'auteur d'invention 
au brevet d'invention en ce qui concerne le droit de priorite unioniste. 

Le principe meme de l'assimilation n'a ete conteste par personne. 
Une proposition de la delegation du Royaume-Uni tendant a inclure les 

certificats d'auteur d'invention dans la liste des differents droits de pro
priete industrielle enumeres a l'art. 1 er de la Convention a ete retiree 
apres que quelques pays eurent declare qu'il ne leur paraissait pas opportun 
d'examiner cette question a Stockholm, etant donne qu'elle n'avait pas 
fait l'objet d'une etude preliminaire. 11 a ete admis que l'examen de cette 
question serait repris ulterieurement en vue de la prochaine conference 
diplomatique. 

A la suite d'une proposition de la delegation des Pays-Bas, soutenue par 
plusieurs autres delegations, le texte propose par l' Association internatio
nale pour la protection de la propriete industrielle (AIPPI) a son Congres 
de Tokyo (1966) a ete prefere au texte officiel. Quelques legeres modifica
tions d'ordre redactionnel furent encore apportees a ce texte. 

Plan pour l'etablissement d'un 
Traite de cooperation en matiere de brevets 

A la suite de l'examen par les milieux interesses des propositions des 
BIRPI en vue de faciliter le dep6t et l'examen de demandes de protection 
d'une meme invention dans plusieurs pays (Plan pour l'etablissement d'un 
Traite de cooperation en matiere de brevets), un Comite d'experts gou
vernementaux, aux travaux duquel les associations internationales eurent 
la possibilite de collaborer par des observateurs, a siege a Geneve du 
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2 au 10 octobre 1967 sous la presidence de M. J. VovAME, directeur du 
Bureau federal de la propriete intellectuelle. 

On sait que le Plan des BIRPI comporte deux etapes: 
La premiere phase, obligatoire, prevoit le depöt d'une demande inter

nationale aupres des BIRPI, l'etablissement d'un avis de recherches sur 
la base de recherches de nouveautes effectuees par !' Institut international 
des brevets de La Haye ou par certains offices nationaux a designer (les 
offices de Munich, de Moscou, de Washington et de Tokyo entrent ac
tuellement en consideration), la communication de la demande inter
nationale et de l'avis de recherche aux officcs na tionaux designes par le 
deposant et la publication de la demande et de l' avis de recherche. 

La seconde phase comprendrait la demande par le deposant d'un certi
ficat international de brevetabilite, l' examen de la demande et, le cas 
echeant, l'octroi d'un certificat de brevetabilite, la communication du 
certificat aux offices designes par le deposant et la publication dudit certi
ficat de brevetabilite. 

Le Comite d'experts a, dans sa grande m ajorite, rcserve un accueil 
favorable au Plan, tout en formulant, cela est normal, un certain nombre 
de propositions d'amendements. 

L'etude de la question est actu ellement poursuivic par les BIRPI. Un 
premier groupe de travail d 'experts gouvernementaux s'est reuni a Geneve 
du 25 au 29 mars en vue d 'etudier l'organisation de la recherche inter
nationale et les principes generaux du Traite. Un second groupe de travail 
siegera, a Geneve egalement, du 1 er au 5 juillet 1968 pour examiner l'ins
titution du depöt international et du certificat de brevetabilite. Les BIRPI 
etabliront ensuite un nouveau projet tenant campte des resultats auxquels 
seront arrives les deux groupes de travail. Publie en ete 1968, ce nouveau 
projet sera soumis a un nouveau Comite d'experts gouvernementaux, qui 
siegera a Geneve du 4 au 12 novembre 1968. 

Vous connaissez l'avis de l'AIPPI tel qu'il a ete formule par le Comite 
executif d'Helsinki ( cf. Annuaire 1967 III, p. 60/61) . Tout cn relevant les 
merites considerables du projet de Plan des BIRPI, la resolution adoptee 
insiste sur Je caractere urgent d'organiser une cooperation internationale 
en vue de reduire les charges et les delais rcsultant - en raison de la multi
plicite des depöts - des recherches et des examens en matiere de brevets 
d'invention. C'est pourquoi, au sujet du systeme de recherche internatio
nale, la resolution approuve le principe de l'etude faite par les BIRPI , tout 
en insistant pour qu'elle soit poursuivie tres activement afin d'aboutir a 
une recherche internationale aussi approfondie que possibl e. 
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En ce qui concerne l'institution d'un depöt international, la resolution 
declare en revanche qu'il est impossible de l'approuver a !'heure actuelle, 
car sa forme et son fonctionnement peuvent dependre de la solution qui 
sera donnee au probleme de la recherche. Quant au certificat de breve
tabilite, le Comite executif a estime que ce probleme etait premature et 
qu'il etait actuellement impossible de l' approuver. 

Ainsi que j e l'ai deja releve, l'ensemble du probleme sera a nouveau 
examine par la Conference des Presidents de Buenos Aires, sur la base des 
rapports qui seront etablis par les commissions Davidson et Monnet. 

Le Comite du Groupe suisse s'est occupe de la question lors de la seance 
qu'il a tenue a Zurich le.30 janvier 1968 et a laquelle prirent egalement part 
M. J. V OY AME, directeur du Bureau federal, et M. w ALTER WINTER, pre
siden t de la commission constituee par notre Groupe pour traiter de la 
question 49 B «Amelioration sur le plan international des systemes d' exa
men prealable en matiere de brevets d'invention». M. Winter s' est occupe 
d'une fa<;on tres active de l 'ensemble du probleme etje tiens a le remercier 
bien vivement de sa collaboration extremement precieuse. 

Pour le moment, le Comite s' est borne a formuler son avis sur les ques
tions examinees par la Commission D avidson; ce sont elles en effet qui 
seront traitees par le premier Comite d'experts des BIRPI (Geneve, 
25-29 mars 1968) . II est arrive aux conclusions provisoires suivantes: 

Un seul centre de recherches serait en principe preferable; pour des 
raisons pratiques, plusieurs centres pourraient toutefois coexister dans la 
phase initiale. 

La repartition du travail de recherche entre ces differents centres devrait 
dependre des possibilites offertes par chacun d' eux. 

La demandc internationale de brevet devrait pouvoir etre presentee soit 
directement soit par l'intermediaire d'un office national, cette deuxieme 
possibilite paraissant Ja plus opportune. 

II ne devrait y avoir qu'un seul organe competent pour recevoir la 
demande internationale : !es BIRPI ou !'Institut international des brevets 
de La Haye. Si un pouvoir de decision est accorde a cet organe, une possi
bilite de recours devrait etre prevue. 

Tout en se reservant Je pouvoir de decider souverainement de l' accepta
tion ou non d'une recherche faite par un organe etranger, on peut admettre 
que le Bureau federal de Ja propriete intellectuelle s'abstiendra de faire 
une nouvelle recherche, mais qu'il se contentera, lorsqu 'il l'estimera neces
saire, de completer eventuellement celle intervenue a l'etranger . 

Les recherches faites en Suisse pourraient sans inconvenient etre com
muniquees a des officcs etrangers. II ne sera toutefois guere possible au 
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Bureau federal de faire des recherches concernant des demandes de brevets 
presentees dans d'autres pays. 

Telles sont en resume les conclusions, provisoires j e le repete, auxquelles 
le Comite du Groupe suisse est arrive et qui ont ete communiquees par 
ecrit aux membres du Groupe suisse. 

Le Plan des BIRPI exigera pour etre realise de nombreux efforts et 
beaucoup de bonne volonte si l'on veut trouver un denominateur commun 
au grand nombre d'avis divergents qui se manifestent. 

Les membres du Groupe suisse seront tenus au courant de l' evolution de 
la question et ils auront encore l'occasion de faire connaitre leur point de 
vue sur les prochains projets des BIRPI qui seront etablis a la suite des 
reunions des groupes de travail de mars et juillet et du Comite d'experts 
gouvernementaux de novembre 1968. 

Index mondial des hrevets 

A la suite d'une enquete ouverte dans les differents pays unionistes au 
sujet de la mise sur pied d'un Index mondial des brevets et de son finance
ment, les BIRPI ont fait connaitre leur point de vue dans un document du 
1 er juin 1967 intitule « Prospectus relatif_ au financement du systeme », 

accompagne d'un rapport du directeur du 7 juin 1967. 
Les BIRPI sont arrives a la conclusion que les resultats de l' enquete 

etaient encourageants. Ils estimerent qu'apres une periode de rodage 
d'environ quatre ans, les recettes du service excederaient ses frais. 

En revanche, pendant la premiere ou les deux premieres annees, le 
service n e beneficierait d'aucune recette et durant le reste de la periode de 
rodage, les frais seraient superieurs aux recettes. Un investissement initial 
serait par consequent necessaire. Les BIRPI l'ont evalue a 2 millions de 
dollars des Etats-Unis, 10 % de cette somme devant etre disponibles au 
cours de la premiere annee et 30 % au cours de chacune des trois annees 
suivantes. Une repartition de l'investissement initial pouvait, de l' avis des 
BIRPI, etre envisagee entre les 22 Etats membres de }'Union de Paris clont 
les offices de brevets re~oivent plus de 5000 demandes de brevets par annee. 

Une enquete faite en Suisse p ermit de constater que la part de notre 
pays - 40000 dollars en 4 ans - pourrait vraisemblablement etre prise en 
charge par l'economie privee et l'administration federale . 

La question du financement de }'Index mondial des brevets fut a nou
veau discutee par la Conference des representants de }'Union de Paris a sa 
session du 18 au 21 decembre 1967. 
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La Conference constata que les engagements que les differents gouverne
ments etaient disposes a prendre etaient largement inferieurs a ce qui leur 
etait demande. Elle estima que par consequent ce mode de financement 
devait etre abandonne et elle en envisagea deux autres, a savoir la collabo
ration directe avec des offices capables de se charger des travaux d'elabora
tion de l'Index mondial ou la conclusion de contrats avec des editeurs 
disposes a assumer les risques de l'operation. Ce sont ces deux possibilites 
qui devront etre etudiees par les BIRPI ces prochains mois. 

Classification internationale des dessins 
et modeles industriels 

A la suite du succes obtenu par !'Arrangement de Nice de 1957 sur la 
classification internationale des produits et des services auxquels s'appli
quent les marques de fabrique et de commerce, plusieurs pays membres 
de l'Union de Paris, clont la Suisse, ont souhaite l'etablissement d'une 
classification internationale uniforme en matiere de dessins et modeles 
industriels. 

Une telle classification serait sans aucun doute de nature a faciliter les 
recherches d'anteriorite de la part tant des administrations nationales qui 
effectuent de semblables recherches que des interesses eux-memes, en 
permettant un classement uniforme des produits incorporant les dessins 
et modeles industriels. 

Independamment de l'interet qu'une telle classification presenterait 
pour tous les pays de l'Union de Paris, elle serait tout particulierement 
importante dans les pays de l'Union de La Haye relative au depot inter
national des dessins et modeles industriels des que l' Acte de La Haye du 
28 novembre 1960 (ratifie jusqu'ici par la France, le Liechtenstein et la 
Suisse) sera entre en vigueur. Des ce moment en effet, les depots multiples 
ne pourront se faire que pour des produits figurant dans la meme classe de 
la classification internationale. 

Apres que deux comites d' experts reunis en 1964 et 1966 eurent effectue 
le travail preparatoire necessaire, un projet d'arrangement instituant une 
classification internationale pour les dessins et modeles industriels a ete 
etabli par les BIRPI. Ce projet sera examine par une Conference diploma
tique convoquee par le gouvernement suisse et qui siegera a Locarno du 
2 au 8 octobre 1968. 
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Europeisation du droit des hrevets 

(CEE - AELE - Conseil de l'Europe) 

Les espoirs mis dans un brevet europeen selon le projet de la Communauti 
lconomique europienne (CEE) ont cette annee de nouveau ete dec;:us, aucun 
progres n'ayant ete realise. 

Le Comiti d' experts en brevets de l' Association europienne de libre-ichange 
( AELE) a certes poursuivi son activite, sans cependant qu'une suite ait 
ete donnee aux suggestions qu'il avait precedemment faites d'une collabo
ration avec la CEE sur la base d'un systeme de double convention. 

Quant au Comite d'experts en brevets du Conseil de l'Europe - clont la 
presidence a ete confiee des novembre 1967 a M. J. VüYAME, directeur 
du Bureau federal, que je tiens a feliciter -, il a termine la revision et la 
mise au point de la classification internationale des brevets d'invention et 
continue ses travaux dans le domaine de l'harmonisation du droit des 
brevets. 

Le groupe de travail charge de preparer des textes conventionnels rela
tifs aux formalites, a la procedure et aux droits de fond des brevets avait 
rec;:u pour mission d'examiner une quarantaine de points. Jusqu'ici, il a 
deja elabore des textes pour environ 35 points. Les quelques matieres qui 
doivent encore etre traitees relevent de la procedure et sont peu impor
tantes. Le groupe de travail pense terminer sa tache au printemps 1968; 
il soumettra alors un rapport au Comite d'experts . 

Avant que le Comite d'experts examine ce rapport - a sa session de 
novembre 1968 - les membres du Groupe suisse auront l'occasion d' en 
prendre connaissance et de presenter leurs observations. Le Directeur du 
Bureau federal nous a en effet declare que des que les resultats des travaux 
du Groupe de travail seront connus, il prendrait contact avec le Groupe 
suisse pour connaitre son avis . 

Certains trouveront peut-etre que l'unification du droit des brevets en 
Europe, et meme la simple harmonisation, avancent trop lentement. On 
ne doit toutefois pas oublier qu'il ne suffit pas d'exprimer des souhaits, 
aussi pressant soient-ils, pour progresser dans ce domaine. Les Etats euro
peens ont actuellement leur propre legislation de propriete industrielle, en 
particulier dans le domaine des brevets. Ils ne sont pas prets a abandonner 
rapidement des principes et des regles qu'ils ontjusqu'ici consideres comme 
adequats, pour les remplacer par d'autres dispositions afin de contribuer 
au rapprochement des legislations nationales. On peut le regretter, mais 
c'est un fait clont on doit tenir compte. 

II parait d'autre part difficile, pour ne pas dire impossible, de presenter 
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de nouvelles propositions d'unification du droit des brevets aussi longtemps 
qu'independamment des conventions de nature technique sur les formali
tes prescrites pour les demandes de brevet du 11 decembre 1953 et sur la 
classification internationale des brevets d'invention du 19 decembre 1954, 
le premier essai d'unification du droit materiel sur le plan europeen n'a pas 
eu de suite. La Convention du Conseil de l'Europe sur l'unification de 
certains elements du droit des brevets, du 27 novembre 1963, n'est en 
effet pas encore entree en vigueur, aucun pays ne l'ayant ratifieejusqu'ici. 

II convient clone de s'armer de patience, tout en suivant de tres pres 
toutes les occasions qui se presentent de faire un pas en avant. Et ainsi, peu 
a peu, souhaitons-le, l'idee de l'harmonisation fera son chemin et des 
realisations toujours plus nombreuses seront possibles. 

Le Bureau federal de la propriete intellectuelle 

On sait que c'est en raison du nombre toujours plus considerable de 
demandes de brevets deposees chaque annee qu'une collaboration sur le 
plan international a ete jugee indispensable par de nombreux pays. II en 
est resulte en particulier le projet des BIRPI de Plan pour l'etablissement 
d'un Traite de cooperation en matiere de brevets (PCT). De Süll c6te, la 
Republique federale d' Allemagne a modifie sa loi sur les brevets d'inven
tion et introduit l'examen differe pendant cinq ans, suivant en cela l'exem
ple des Pays-Bas qui, il y a quelques annees deja, ont adopte une procedure 
d' examen diff ere de sept ans. 

En Suisse cependant, et gräce aux mesures prises par le Bureau federal 
de la propriete intellectuelle des 1964, le nombre des demandes de brevets 
en suspens a recule chaque annee, passant de 61538 a fin 1964 a 55 656 
a fin 1965, a 46 751 a fin 1966 et a 39 031 a fin 1967, alors que le nombre 
de nouvelles demandes s'est eleve a 16925 en 1964, a 18180 en 1965, a 
18885 en 1966 et a 18408 en 1967 (clont 5591, soit 30%, provenaient de 
notre pays). 

Durant la derniere annee, 26128 demandes ont ete liquidees, contre 
27790 en 1966, 24062 en 1965 et 16585 en 1964. 

21424 ( 1966: 22 115) demandes ont donne lieu a la delivrance d'un 
brevet dans la procedure sans examen prealable et 3986 (5010) furent 
retirees Oll rejetees. 

Dans la procedure avec examen prealable, 426 (392) demandes don
nerent lieu a Ja delivrance d'un brevet et 292 (273) furent retirees Oll re
jetees. 



-22-

Dans le domaine des marques, le nombre des depöts a legerement recule, 
passant de 7704 en 1966 a 7505 en 1967, annee au cours de laquelle 6907 
(7253) m arques ont ete enregistrees, les autres ayant ete retirees ou r~jetees. 

D es 10192 (1966: 24259) marques inscrites au R egistre international 
des marques en 1967, 1562 (33 18) provenaient de notre pays . La protection 
en Suisse a ete refusee completement ou partiellement a 663 (55 0) marques 
internationales. 

Quant au depöt des dessins et modeles industriels, ils se sont eleves a 787 
(837) en 1967, clont 742 (79 1) ont abouti a un enregistrement, les autres 
demandes ayant ete retirees ou rejetees. 

Le Service des recherches de marques a pris au cours des dernieres annees une 
importance toujours plus grande. C'est ainsi qu' en 1967, 12 265 recherches 
de m arques anterieures suisses ou internationales ont ete effectuees. 

Le Bureau federal a d'autre part procede a la reorganisation du Service 
de recherches et mis au point une nouvelle cartotheque qui permettra 
d'effectu er rapidement des recherches beaucoup plus completes que 
jusqu'ici. Vous avez ete renseignes a ce sujet par circulaire du 8 fevrier 
1968 ; j e puis clone me dispenser d' entrer dans !es details. 

Le nouveau Service de recherches entrera vraisemblablement en fonc
tions le 1 er juin. Les membres du Graupe suisse auront l'occasion de se 
rendre campte par eux-memes de ce qui a ete fait et des possibilites offertes 
par la nouvelle carthotheque au cours d'une visite qui sera organisee au 
Bureau federal lors d'une prochaine seance de travail que nous tiendrons 
a Berne. 

Parallelement a l' entree en vigueur de la nouvelle cartotheque, le Bu
reau federal soumettra a l' approbation du Conseil federal une augmenta
tion des diverses taxes pen;:ues lors de recherches, du depöt et de l'enregis
trement des marques, au sujet de laquelle vous avez aussi ete consultes. 

De l'avis du Bureau federal, le relevement des taxes estindispensable non 
seulem ent parce que Je service laisse actuellement un deficit important, 
m ais aussi et surtout parce que l'entree en vigueur du nouveau service de 
recherches a entraine des frais d'investissem ent considerables et provo
quera a l' avenir des frais courants plus eleves qu'aujourd'hui. Les nouvelles 
taxes entreront en vigueur egalement le 1 er juin 1968. 

En matiere de dessins et modeles industriels, un relevement de taxes, juge 
indispensable par le Bureau federal, est entre en vigueur au debut de 1968. 
D epuis la promulgation de la loi sur les dessins et modeles industriels de 
1900, une seule augmentation, tres modeste, etait intervenue en 1951. 

M. PAUL BRAENDLI a ete nomme, au debut de 1967, chef du Service 
des m arques, en remplacement de M. Leon Egger, qui, ainsi que j e vous 
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l'avais dit dans mon rapport de l'annee derniere, est alle occuper aux 
BIRPI, en tant que Conseiller, la fonction de chef du Service des enregistre
ments. Je tiens a feliciter M. Braendli de sa nomination et a lui souhaiter le 
meilleur des succes dans sa nouvelle activite. 

Le changement intervenu a la tete de ce service, ainsi q ue la preparation 
du Message du 31 janvier 1968 du Conseil federal a !'Assemblee federale 
concernant le Traite entre la Confederation suisse et la Republique federale 
d' Allemagne sur la protection des indications de provenance et d'autres 
designations geographiques ( cf. Feuille federale 1968, p. 225 ss.) - au sujet 
duquel j'ai donne quelques renseignements dans mon rapport de l'annee 
derniere - ont retarde la publication de l'avant-projet de nouvelle loi sur les 
marques. 

Sur la base de renseignements puises a la meilleure source, j'avais laisse 
entendre, lors de notre assemblee generale de 1967, que cet avant-projet 
serait vraisemblablement publie tres prochainement. Je ne me hasarderai 
plus a aucun pronostic, mais j' exprimerai l' espoir - partage j' en suis con
vaincu par tous ceux qui sont interesses a la refonte de notre loi - que 
l'avant-projet puisse etre discute au sein du Groupe suisse le plus tot 
possible. 

Jene veux pas clore ce chapitre sans relever l'esprit de collaboration qui 
continue d'exister entre les representants du Groupe suisse d'une part et 
le Directeur du Bureau federal de la propriete intellectuelle et ses collabora
teurs d'autre part. Je tiens a remercier M.J.VoYAME et tous ceux qui 
a ses cotes ceuvrent dans le domaine de la propriete intellectuelle. L'excel
lent travail effectue au Bureau federal est atteste - s'il en est besoin - par 
le fait suivant: au cours de 1967, douze recours de droit administratifont 
ete deposes au Tribunal federal contre des decisions du Bureau. Tous ont 
ete rej etes ! 

Conclusions 

Au fil des annees, le domaine de la propriete industrielle s'elargit sans 
cesse. Rien d'etonnant a cela, puisqu'il doit s'adapter a l'evolution econo
mique et technique, qui ne s'arrete jamais. 

J'avais releve, dans mes rapports des dernieres annees, les difficultes 
rencontrees dans certains pays en voie de developpement, ou les droits de 
propriete industrielle et leur exercice sont contestes SOUS les pretextes les 
plus divers par des milieux qui ne se rendent pas compte de la necessite de 
la protection de tels droits lorsqu'on entend encourager la recherche et 
l' expansion economique. 
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Je suis heureux de constater qu'a l'occasion du Colloque des Nations 
Unies pour le developpement industriel, tenu a Athenes du 29 novembre 
au 19 decembre 1967, aucun pays ne s'est eleve contre le principe de la 
protection par brevet. Tout au contraire, certains pays en voie de deve
loppement ont releve l'importance d'une telle protection en tant qu'ele
ment du developpement industriel. Certes, des critiques ont ete faites au 
sujet des moyens mis en reuvre pour assurer la protection, mais que le 
principe meme n'ait pas ete conteste est deja rejouissant. 

De nouveaux progres ne pourront toutefois etre obtenus dans cette voie 
qu' en s' effon;ant d'informer d'une fa<;on toujours plus complete les milieux 
responsables des pays en voie de developpement sur l'importance des 
droits de propriete industrielle et leur röle dans le developpement econo
mique des pays. A cet egard, les conferences internationales auxquelles 
prennent part de nombreux representants des pays d' Afrique, d' Amerique 
latine et d' Asie, ainsi que le placement de stagiaires par l'intermediaire des 
BIRPI aupres de differents offices nationaux de pays occidentaux sont, 
parmi d'autres, des moyens particulierement utiles. 

Les quelques points mentionnes dans le present rapport suffisent a 
demontrer la complexite des nombreuses questions en discussion. Le 
Groupe suisse de l' AIPPI continuera, dans toute la mesure de ses moyens, 
a collaborer a la recherche de solutions equitables, tenant compte des 
interets legitimes des titulaires des differents droits de propriete industrielle 
et de l'interet general. 



Protection des reuvres scientifiques 
et de leurs resultats * 

G. RONGA, GENEVE 

Sommaire 

1. lntroduction. La «propriete scientifique». 
2. Protection de l'oeuvre scientifique. 
3. Protection des travaux techniques. 
4. Notion d'oeuvre et de decouverte scientifique; decouverte et decouvreurs. 
5. Fondement juridique du droit qui pourrait etre reconnu au decouvreur. 
6. Utilite d'une remuneration de caractere general. 
7. Solution envisagee du probleme. 

1. La protection de la propriete scientifique n'a pas perdu son importance 
juridique et economique depuis presqu'un siede, des l'origine des etudes 
sur les problemes concernant cette protection 1• Une conclusion generale 
et positive sur le plan national et, en particulier, sur le plan international 
n'a pas encore ete obtenu par les interesses. 

Le passage de la phase theorique et preparatoire a celle executive pour 
la mise en reuvre d'une protection effective, n'a pas ete possible meme dans 
les limites imposees par son objet particulier. En consequence, on doit 
admettre que la question se pose toujours et que son etude continue malgre 
les difficultes bien connues. 

La societe profite, a l'heure actuelle, d'un progres scientifique continuel 
et remarquable qui a necessairement des repercussions sur la technique 
et sur l'economie. C'est un devoir de rendre hommage a la science en 

* Cette etude a ete tiree en partie d'un article publie sous Je meme titre dans Ja 
revue «II Diritto di Autore», 1967, n ° 1. 

1 En 1879, J'A.L.A.I. a Je merite d'avoir commence !es etudes sur ces questions 
avant !es reunions et !es Congres de differentes organisations internationales qui se sont 
egalement occupees de ces memes questions. 
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continuant les etudes sur la protection de la propriete scientifique. La 
protection doit etre entendue au sens large. Elle peut aboutir soit par un 
systeme de droits exclusifs ayant une duree limitee, soit par l'octroi d'un 
droit de caractere moral et economique correspondant au merite social 
du savant ainsi qu'a sa contribution au progres scientifique et au bien-etre 
humain. 

La situation est complexe parce qu'elle n'est pas immediate mais con
nexe a l'evolution eventuelle et future du resultat du travail scientifique, en 
rapport direct ou indirect avec une activite determinee - industrielle, arti
sanale, agricole, commerciale, etc. - ou avec une autre science. 

2. Le premier probleme concerne l'objet de la protection. Dans la 
litterature juridique Oll parle de la « propriete scientifique » comme du 
« droit des savants ». On utilise le premier terme en se referant a la propriete 
intellectuelle tout en considerant la notion, ainsi determinee, analogue a 
celle de « propriete litteraire et artistique » et a celle de « propriete indus
trielle» - meme en admettant qu' elle se detache de ces dernieres pour 
l'etendue de la protection. - Cette terminologie pourrait subsister pour 
indiquer l'ensemble des droits reconnus d'une maniere analogue a ceux 
du createur de l'ceuvre litteraire et artistique et a ceux de l'inventeur. Elle 
ne doit pas toutefois comporter l'existence d'un droit de caractere absolu 
et exclusif, meme s'il est temporaire. 

Pour ces raisons et pour d'autres qui seront par la suite exposees et qui 
concernent en particulier la nature de la decouverte scientifique, il est 
opportun de faire une distinction entre les problemes juridiques de celle-ci 
et ceux propres au droit d'auteur sur les ceuvres scientifiques, conforme
ment a la terminologie de la Convention de Berne pour la protection des 
ceuvres litteraires et artistiques du 9 septembre 1886. Les Actes successifs 
de r evision 2 ont confirme, bien qu'exprimes d'un fa<;on differente, la regle 
generale: « les termes < ceuvres litteraires et artistiques > comprennent toutes 
les productions du domaine litteraire, scientifique et artistique, quels qu'en 
soient le mode ou la forme d' expression » ... ( article 2 d e la Convention 

2 Le texte originaire de la Convention d e Berne comm ern;:ait par la declaration que les 
pays contractants etaient constitues a l'etat d'Union «pour la protection des droits des 
auteurs sur leurs ceuvres litteraires et artistiques» et l'article 4 precisait quelles etaient !es 
ceuvres litteraires et artistiques en dressant une liste de ces ceuvres, et concluait: «enfin 
taute production du domaine litteraire, scientifique ou artistique, qui pourrait etre 
publie par n'importe quel moyen d'imprimerie ou de reproduction». L'Acte de revision 
de Berlin de 1908 adopta Je texte ac tuel d e la regle internationale. Ce texte n'a pas ete 
modifie par le recent Acte de revision de Stockholm, du 14 juille t 1967 (V . «Le Droit 
d'Auteur», 1967, p. 173). 
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de Berne revisee a Bruxelles en 1948) . Ces trois categories d'a:uvres sont 
mentionnees par d'autres conventions internationales multilaterales 3• 

Le probleme juridique de la protection des a:uvres scientifiques est 
apparemment resolu par la simple insertion de celles-ci parmi les a:uvres 
litteraires et artistiques, en admettant ainsi une distinction apte a inter
preter correctement la regle internationale. Les juristes sont, en realite, 
d 'accord de considerer la protection des a:uvres scientifiques limitee a la 
forme par laquelle elles sont exprimees, qu'elle soit ecrite, orale ou plasti
que ; la protection ne couvre pas l'idee scientifique ayant pour objet une 
decouverte ou une solution des problemes scientifiques 4 • 

3. L'antinomie entre «invention» et « decouverte» a ete confirmee en 
Suisse par la loi du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention 5• L'article 1 er, 

3 V. Convention Universelle de Geneve de 1952, a rticle 1 er: « Chaque Etat contractant 
s'engage a prendre toutes dispositions necessaires pour assurer une protection suffisante 
et efficace des droits d es auteurs et de tous au tres titulaires de ces droits sur !es ceuvres 
litteraires, scientifiques et a rtistiques, telles que !es ecrits, !es ceuvres musicales, etc . ... ». 
La triple distinction des ceuvres protegees est contenue aussi dans l'article 1 er de Ja Con
vention lnteramericaine d e Washington de 1946. 

4 Sur Ja question d e l'etendue de Ja protec tion seulement a Ja forme, sans comprendre 
l' id ee scientifique et Je resultat technique et social d e celle-ci, parmi de nombreux auteurs 
qui l'ont etudiee V. : A.TROLLER, Schweiz.Juristenzeitung, 1951, p.213, qui considere 
en matiere d'ceuvres scientifiques seul Je probleme es thetique important pour Je droit 
d'auteur ; H.SIEGWART, «La protezione d elle opere scientifiche nel diritto d i autore» 
(La protection des ceu vres scientifiques da ns Je droit d'auteur), qui, apres une etude 
approfondie, conclut : que !es ceuvres scientifiques peuvent etre protegees en ce qui 
concerne Ja langue, Je developpement de Ja pensee, Ja maniere de les presenter parfois 
par des moyens d'expression proprement scientifiques; que l' elem ent de creation, toute
fois, n' est pas compris dans la protection a titre d e droit d'auteur ; que l'ceuvre scienti 
fiqu e est des tinee a enrichir l'ensemble de nos connaissances et a elargir nos experiences; 
qu'une decouverte exprimee saus forme d'une equation mathematique ou d'une formule 
chimique ne peut constituer l'objet de droit d'auteur ; - A. G1ANNINI « Che cosa si pro
tegge nelle apere scientifiche» (ce qu'on protege dans !es ceuvres scientifiques), dans « II 
Diritto di Autore», 1956, p. 229- 233, lequel se pose Ja question d e savoir si l'article 1 er d e 
Ja Convention de Berne et !es textes en harmonie avec celle-ci confirment cette restric
tion; cet auteur attire l'attention sur la conclusion absurde a laquelle on parvient en 
admettant que l'ceuvre scientifique est digne d'une protection non « ut sie » mais en 
raison d e Ja presentation litteraire, par consequent « une ceuvre scientifique si eile etait 
ecrite sans aucune pretention littera ire et contre taut gout litteraire ne devrait pas etre 
protegee, a defaut de Ja qualite requise litteraire, ou eile devrait etre protegee abusive
ment, malgre le manque meme de qualite». 

Les differents problemes de protection des ceuvres scientifiques sont examines d'une 
m aniere claire par V . DE SANCTIS, « Diritto di Autore» (Droit d' Auteur) dans l' « Enciclo
pedia d e! diritto » (Encyclopedie du droit), paragraphe 17, p.401. 

5 V . « La Propriete Industrielle», 1955, p.200, 218,239. 
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alinea ( 1), etablit que « les brevets d'invention sont delivres pour les 
inventions nouvelles utilisables industriellement»; il exclut, par sa meme 
expression litteraire, que les decouvertes peuvent etre brevetees. Toutefois, 
les juristes, tout en admettant la distinction entre les deux notions 6, ont 
etudie les problemes concernant la protection des a:uvres scientifiques 7 • 

La jurisprudence suisse a accorde une certaine protection aux a:uvres 
scientifiques par l'application de la loi sur le droit d'auteur du 7 decembre 
1922, amendee le 24 juin 1955 8, qui, dans son article premier, precise, 
d'une maniere analogue a l'article 2, alinea ( 1) de la Convention de Berne, 
que «l'expression a:uvres litteraires et artistiques comprend les cruvres 
litteraires telles que les cruvres de helles lettres, les cruvres scientifiques, 
etc .... ». Le Tribunal Federal-ATF, 1964, II, 166 - a reconnu la protec
tion du resultat d'un travail technique, m ais en precisant que celle-ci est 
limitee a « l'expression concrete» de l'idee, sans tenir compte de l'origina
li te de la forme 9• 

L'article 14 de la loi sur le droit d'auteur tend egalement a assurer le 

6 V. R. WEIDLICH/ E. BLUM, Das schweizerische Patentrecht, I, Bern, 1934, p. 63 et 
suiv.; A. TROLLER, Immaterialgüterrecht, Basel/Stuttgart, 1959, I, p. 160 et suiv.; 
E.BLuM / M.PEDRAZZINr, Das schweizerische Patentrecht, Bern, I , 1957, p.63. 

7 V. A. TROLLER, Droit d' Auteur et Statut independant de l'ceuvre scientifique 
(Etude a l'intention des «Journees Art et Droit d'Auteur», Knokke-Le Zoute, 13- 17 mai 
1958), qui, apres avoir examine lajurisprudence du Tribunal Federal Suisse avec toutes 
ses consequences pour l'application de la loi sur Je droit d'auteur, exprime l'opinion par 
laquelle «apparait» necessaire de distinguer les ceuvres scientifiques des autres activites 
intellectuelles, afin de leur accorder une protection en raison de l'originalite de l' idee 
abstraite quelle que soit la banalite de Ja forme d'expression». 

V. M. PEDRAZZINI, La protection des nouveautes techniques (Societe pour Je deve
loppement de l'economie suisse), n. 1- 2/66, p. 20) qui estime etroitement liees «decou
verte» et «invention », et que «la pratique s'oppose frequemment a une differenciation 
tres nette de ces termes, l'invention n'etant souvent rien d'autre que l'exploitation de la 
decouverte». De l'avis de cet auteur Ja loi suisse ne traite que des inventions pour deux 
differentes raisons: « I - si l'on accordait a un particulier un monopole sur une loi de 
la nature, il en resulterait une intervention trop profonde dans la sphere d'action d 'autres 
particuliers; II - Historique: au moment Oll le droit des brevets a pris naissance, l'indus
trie n'etait vraisemblablement pas consciente de l'importance que pouvait avoir pour 
eile l'exploitation de la decouverte». II se pose Ja question de savoir si aujourd'hui cette 
differenciation est toujours justifiee. II en doute par rapport a l'evolution actuelle. 

8 V. «Le Droit d'Auteur», 1956, p.4. 
9 II s'agissait de tables contenant des formules mathematiques et techniques servant 

a la production des roues dentees. C'est le cas typique Oll l'idee et la forme constituent un 
tout non dissociable. V. A. TROLLER, op. cit. a la note 3, il commente cet Arret en sou
lignant que Ja forme, dans Je cas d'espece, n'avait pas de valeur independemment de 
l'idee scientifique qu'elle revelait et attire l'attention sur Ja consequence paradoxale de 
la conclusion qu'on pourrait en tirer: « Ja Oll existe la possibilite de creer une forme origi-
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droit sur le moyen d'expression de l'idee technique, n'etantjamais dissociee 
de sa forme, en reglant le droit exclusif de reproduction des « projets 
d'ouvrage figuratifs de nature scientifique ainsi que des projets d'ceuvres 
d'architecture ». II etablit que le droit de reproduction comprend aussi le 
droit d'execution 10 pour ces ceuvres comme pour les arts appliques ou 
d'autres ceuvres des arts figuratifs, expressement mentionnees dans le meme 
article 14. Pour les projets d'ouvrages figuratifs de nature scientifique et 
pour ceux d'ceuvres d'architecture, on a voulu proteger la forme en inter
disant la reproduction et l'execution sans l'autorisation de l'auteur; mais 
dans ces projets Oll protege en effet, egalement, l'idee scientifique Oll 

technique qui ressort de l'elaboration, de la solution d'un probleme tech
nique ou de la decouverte d'un principe scientifique. L'article 14 admet 
implicitement, a mon avis, une protection de l'idee de base pour certaines 
ceuvres intellectuelles, telles que les ouvrages et les projets precises dans son 
texte. La protection ne se borne pas a la simple forme, a savoir leur repro
duction avec un caractere esthetique identique, mais s'etend a l'execution. 
Celle-ci presuppose, dans ce cas, l'application pratique des idees scienti
fiques ou techniques, sur lesquelles se basent les projets. 

L'ceuvre scientifique est dans quelques legislations l'objet d'une protec
tion qui, en certains cas, va au dela de la pure forme 11. On constate clone 
une exigence, meme si die est reconnue d'une maniere particuliere, de 
proteger les ceuvres intellectuelles en matiere scientifique. 

4. Le droit d'auteur, ainsi qu'on l'a observe ci-dessus, a une etendue, en 
ce qui concerne les ceuvres scientifiques, differente de celle etablie pour 
les ceuvres litteraires et artistiques. La forme exterieure est non seule
ment protegee dans celle-ci mais aussi, sans aucune restriction, la forme 

nale, la communication d e l'idee scientifique reste libre, mais eile est interdite dans le cas 
ou l'auteur d'une idee nouvelle ne peut rien ajouter a la forme, parce qu'il est tenu 
d'utiliser des chiffres et des formules preexistantes par la necessite d'expression mathema
tique de son idee». 

10 La jurisprudence a affirme le principe que l'architecte conserve le droit d'auteur 
sur !es plans a moins que la cession de droits plus etendus ne resulte de circonstances 
speciales - ATF, 1950, II, 413 -; par consequent, l'architecte qui transfert au maitre la 
propriete de plans et projets qu'il a etablis, n'est pas presume lui transferer aussi son 
droit d'auteur, y compris le droit de faire executer ces plans et projets, notamment par 
un tiers, circonstances speciales reservees (V. La Semaine J udiciaire, 1938, 431; Juristen
zeitung, 1935, 71 ). 

11 La loi de la Turquie du 10 decembre 1951 N ° 5846 (V. «Le Droit d'Auteur», 1952, 
p. 85) dans son article 2 procede a une enumeration des reuvres scientifiques et litteraires, 
et precise qu'elles sont celles mentionnees aux n° 1 er et 2, et, en outre, «toutes !es reuvres 
photographiques de nature scientifique n'ayant pas de caractere esthetique, !es cartes, 
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interieure 12 • Les livres destines en general a la diffusion de la culture ou a 
l'enseignement pourraient etre suffisamment proteges par le systeme ac
tuellement en vigueur. Ils peuvent ne contenir aucune solution originale 
des problemes scientifiques et aucune communication des decouvertes. Le 
probleme existe justement pour ce dernier cas qui en effet est le plus im
portant. 

La decouverte est toujours le resultat d'un travail scientifique, profes
sionnel ou occasionnel, d'une duree longue ou breve. Le terme decouverte, 
meme au sens large de ce mot, est en opposition a celui d'invention. 

La plupart des juristes a mis en evidence cette distinction en tenant 
campte du rapport entre decouverte et invention 13 . Le rapport parfois 

plans, projets, croquis, dessins et maquettes geographiques, topographiques, architectu
rales et similaires» (n° 3). 

La loi de l'ltalie du 22 avril 1941 n° 633 (V. «Le Droit d'Auteur», 1941, p.97) 
etablit, dans son article 99, que «l'auteur des plans d'ingenieur, ou d'autres travaux 
analogues, qui constituent d es solutions originales a des problemes techniques, a, outre 
Je droit exclusif de reproduction d es plans et des dessins desdits projets, Je droit a une 
remuneration equitable de Ja part de ceux qui realisent Je projet technique dans un but 
lucratif sans son consentement. Pour exercer son droit de remuneration, l'auteur doit 
inserer sur le plan ou sur Je dessin une mention de reserve, et deposer Je plan ou Je dessin 
au Sous-Secretariat pour Ja presse et l'information, conformement aux dispositions du 
Reglement. Le droit a Ja remuneration prevu par Je present article dure 20 ans. Le jour 
du depöt, prescrit au deuxieme alinea, marque Je point de depart du delai de protec
tion. » Ces dispositions ont une !arge application puisque non seulement !es plans d'inge
nieur mais aussi tous les travaux analogues sont susceptibles d e protection, clone tous 
ceux qui appartiennent au domaine technique. Les formalites envisagees sont admissibles 
car il ne s'agit pas tout a fait du droit d'auteur, mais d es droits connexes au droit d'auteur 
d'apres Ja terminologie juridique italienne - qui ont pour objet un travail de nature 
scientifique reste au stade de projet parce que l'auteur n'a pas eu les moyens pour la mise 
en reuvre, ou parce qu'il n'a pas encore reussi a trouver l'application industrielle de 
l'idee technique pour obtenir une invention. Dans ce cas, Je legislateur italien s'est inspire 
du principe general de reconnaitre une remuneration equitable au travail intellectuel 
lorsque certaines situations particulieres de fait et de droit interdisent ou limitent l'octroi 
d'un veritable droit exclusif (comme par exemple dans le cas des inventions des employes, 
qui - dans plusieurs legislations - donnent lieu a une indemnite sous reserve de certaines 
condi tions determinees) . 

12 V. ARE, «L'oggetto de! diritto di autore» (L'objet du droit d'auteur), Milan, 1963, 
p. 141 - 160; R. FRANCESCHELLI, «Le idee come oggetto dei rapporti giuridici» (Les idees 
en tant qu'obj et des rapports juridiques), dans la «Rivista di Diritto lndustriale», 
Milan, 1961, I, p.28. En ce qui concerne Ja difference entre !es reuvres d'imagination et 
!es reuvres scientifiques, V. H. DEsB01s, Le Droit d' Auteur en France, Paris, 1966, 
p.44- 46. 

13 V. outre les auteurs cites a Ja note 6. M. FRANZOSI, «L'invenzione» (L'invention), 
Milan, 1965, p. 158-163, qui, apres avoir precise la distinction admise, parfois d'une 
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n'existe pas ou il est tres eloigne, dans le temps et dans le procede causal, de 
l'invention successive constituant l'application industrielle du travail scien
tifique clont s' ensuit la decouverte qui doit clone etre prise en consideration 
en tant qu'entite independante. 

L a decouverte est consideree, aux fins de cette etude, au sens large. Elle 
est reliee a toute science apportant par son evolution un accroissement du 
progres social , technique et economique, qui se reflete par consequent sur 
le bien-etre humain, actuel ou futur. Cette notion ne contraste pas avec 
la signification strictement ethymologique du terme, a savoir l'action et 
l'effet de reveler des choses ou des proprietes existantes mais ignorees ou 
inconnues 14. 

L a decouverte est clone le resultat d'un travail intellectuel dans le do
m aine scientifique. Elle a pour objet des choses ou des notions scientifiques: 
principes, corps, agents et proprietes de la matiere ou d'etres vivants, 
methodes, appareils, produits encore inconnus. La qualite fondamentale 
requise est que cet objet soit ignore avant l'activite du decouvreur. Qu'il 
soit permis d'adopter ce terme en opposition a createur, auteur et inven
teur15. 

Le decouvreur peut etre le savant qui se consacre habituellement ou de 
temps en temps a la recherche scientifique ou l'employe d'une entreprise 
organisee pour cette recherche qui travaille sur la base d'une obligation 
contractuelle particuliere, ainsi que celui qui, meme s'il est depourvu de 
titres academiques, aboutit a une decouverte par simple hasard. On doit 
reconnaitre le merite de ces differentes categories de decouvreurs, lorsque 

m a ni ere non uniforme, par les legisla tions et pa r Ja jurisprudence d e differents pays, 
critique !es opinions d e beaucoup d 'auteurs cites et conclut en affirmant que !es rapports 
entre invention et decouverte doivent e tre precises da ns Je sens que chaque invention 
comprend en soi-m cme une decouverte, car eile es t une d ecouverte suivie par une cons
truction. 

14 V. F . HEPP, « La Proprieta scientifica» (La Propriete scientifique), dans « II Diritto 
di Autore», 1953, p. 46 1, qui definit « Ja decouverte scientifique grosso modo, comme Ja 
constatation des rapports materiels entre deux ordres d e phenomenes clont la relation 
demeurait ignoree, ou encore Ja consta ta tion d es rapports d 'ordre intellectuel ou spirituel 
entre deux ordres de concepts qui , jusqu'a ce moment, etaient apparus independants. 
Par a illeurs, - affirm e cet auteur - dans le domaine des mathematiques transcendenta les, 
eile prend souvent le caractere d'une crea tion absolue. 

15 S'i l s'agi t seulem ent d e preciser Ja personne a laquelle es t a ttribue Je merite d e Ja 
decouverte, le terme utilise par quelques auteurs fra nc;:ais « droit de savant» ne semble pas 
convenable. Tout d 'abord le «savant » est aussi l'inven teur ou l'auteur, qu'il soit artiste 
ou ecrivain ou compositeur musical ; en outre Je decouvreur pourrait e tre, m em e excep
tionnellement, comme dans Ja decouverte occasionnelle, celui qui n'est pas tout a fait 
un savant. 
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la decouverte est admise comme telle par les milieux scientifiques. Les 
effets pourront eventuellement etre differents pour les decouvreurs, qui 
sont au service et dependent d'une entreprise organisee pour la decouverte, 
par l' effet d'une reglementation contractuelle prealable qui derogerait, 
dans ce cas, a des regles de caractere general. Le decouvreur de la premiere 
categorie aurait, probablement, un merite majeure par rapport au nombre 
et a l'importance de ses decouvertes; toutefois, on ne doit pas, d'une ma
niere absolue, presumer de sa position preeminente a l'egard des autres 
categories. On ne doit pas exclure le cas d'une decouverte sensationnelle, 
due a un modeste decouvreur inconnu qui se sert seulement de son expe
rience theorique Oll pratique. 

Le decouvreur est un collaborateur direct ou indirect de l'inventeur et 
parfois meme de l'auteur. Les nombreuxjuristes qui se sont occupes de la 
decouverte ont pris en consideration le probleme le plus important: le lien 
causal ou le rapport, meme sinon immediat, entre decouverte et inven
tion 16 • 

Dans un examen complet de la situation, on doit prendre en considera
tion toutes les consequences que la decouverte apporte, en general, a 
l'activite intellectuelle. Une decouverte geographique ou celle d'une loi 
physique, par exemple, peut constituer le sujet d'un livre qui decrit la 
premiere ou vulgarise la seconde qui est ecrit par une personne differente 
du decouvreur. C' est un apport a la culture SOUS forme litteraire indepen
dante du point de vue juridique de la decouverte, mais qui se rattache a 
celle-ci d 'une maniere quelconque. Cet aspect particulier doit etre mis en 
evidence non pour compliquer la solution des differents problemes, mais 
seulement pour demontrer que la contribution au progres scientifique 
revet des formes differentes clont ne sont pas toujours preeminentes celles 
de l'application pratique et de l'exploitation economique de la decouverte. 

16 R. DALIMIER et L. GALLIE, La propriete scientifique et le projet de la Confederation 
du travail intellectuel. Creation du droit d'auteur pour le savant et l'inventeur, Paris, 
1923; S.-TH.MUNIER, Les droi ts des auteurs de d ecouvertes ou d'inventions scienti
fiques, Nancy, 1925; MAYR HARTING, Schutz des wissenschaftlichen Eigentums, in: 
Deutsche Juristen-Zeitung, 1925, p.238 et suiv. ; ALEXANDER, id., G .R.U.R., 1924, n. 3; 
A. OsTERRIETH, Wissenschaftliches Eigentum; P. RouBIER, Droi t de la Propriete Indus
trielle, Paris, 1949, p. 283- 307. V. aussi !es nombreuses etudes publiees dans Ja R evue 
« La Proprie te Industrielle» parmi lesquelles: J.BARTHELEMY, Le droit de la pensee 
creatrice et Ja reforme de Ja loi de 1844 sur !es brevets, 1922, p.82-88; (S.GARIEL), 
Etat actuel d e Ja question de Ja propriete scientifique, 1923, p.113-118, 131-136, 
169- 175 ; A . R AMELLA, Trattato della Proprieta lndustria le ,Turin, 1927, Vol. l , p. 114-
115; N. STOLFr, 1928, p . 225 et suiv.; FERNAND-JACQ, U n nouveau projet d'institution d e 
Ja propriete scientifique, 1949, p . 177- 180. 
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Ces utilisations peuvent ne pas avoir lieu ou revetir une importance in
signifiante ou bien encore se verifier apres beaucoup de temps 17 . 

La decouverte peut se manifester dans n'importe quelle science, comme 
par exemple dans les mathematiques ou dans les statistiques. Ce qui, a 
premiere vue, semble purement theorique peut trouver par la suite une 
application utile 18 . On doit conclure que la decouverte n'a des limites que 
dans son appreciation actuelle; elle constitue toujours une contribution 
meme indirecte au bien-etre humain. Une decouverte dans le domaine de 
la medecine ou de la psychologie, une nouvelle methode de eure aura des 
effets sur la technique des inventions seulement en ce qui concerne, dans ce 
dernier cas, les medicaments a prescrire qui pourront constituer des in
ventions brevetables conformement aux legislations qui en reconnaissent 
la protection. Ces decouvertes sont toujours dignes d'une consideration 
speciale, soit pour la connexion entre les diverses sciences, soit pour leur 
valeur en tant que base des decouvertes nouvelles. La decouverte a, par 
consequent, une valeur intrinseque immediate. En se referant a une image 
appropriee «un anneau manque a la chaine qui assure aux creations de 
l'esprit, des plus positives, des plus concretes, des plus pratiques aux plus 
abstraites, aux plus transcendantales, aux plus ideales, une recompense 
juste » 19 . 

En realite il s'agit d'une chaine de quelques, ou de tres nombreux, 
anneaux qui s'accrochent a un moment donne a l'invention. Ce lien, 
lorsqu'il a lieu, qualifie l'importance de la decouverte par rapport a son 
application industrielle. Toutefois, cette derniere, ainsi qu'on l'a deja 
dit, peut manquer ou etre renvoyee a une date ulterieure en raison de la 
necessite de continuer les etudes pour son application pratique. De ces 
elements inherents a la situation actuelle, ressortent les conclusions suivan
tes: 

la decouverte, entendue au sens large, contribue toujours a l'evolution 
scientifique et a l'accroissement du bien-etre humain; 
une decouverte peut etre la base pour une autre decouverte successive, 

17 A. EINSTEIN, le celebre physicien, crea la theorie d e la relativite qui eut d es deve
loppements ulterieurs et des repercussions dans plusieurs domaines scientifiques. 

18 L'exemple typique de la decouverte a premiere vue tout a fait theorique et qui, 
apres, devient la base d'applications techniques importantes, est donne par la de
couverte de E . FERMI en 1934. Elle avait pour objet: la radioactivite provoquee par 
le bombardement des neutrons de la part des nucleus d'hydrogene et !es resonances 
de l'absorption d es n eutrons lents de la part des nucleus. Seulement huit ans apres 
il construit la premiere pile a uranium. En 1942 fut construit le premier reacteur 
nucleaire, en collaboration avec d'autres savants. 

19 V . Rapport presente en 1923 a la Societe des Nations par le Senateur RuFFINI. 
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dans la meme science ou dans une autre; elle peut etre immediatement 
ou a l'avenir utilisee pour une invention, etant donne sa diffusion; 
la decouverte est a caractere universel parce qu'elle est destinee a etre 
d'abord ou ensuite divulguee sans limites afin de favoriser le progres 
technique, social et economique dans le monde ; 
la decouverte doit d'abord etre appreciee dans sa valeur intrinseque 
actuelle, etant impossible de prevoir d'une maniere precise le deve
loppement de ses resultats pratiques dans tous les cas; ensuite elle pourra 
acquerir une valeur maj eure . 
5. Le fondement juridique d'un droit reconnu eventuellement au de

couvreur est analogue a celui sur lequel se base la protection de la pro
priete intellectuelle dans ses differentes branches. Il s'agit d es raisons de 
justice et de progres social, puisqu' en reconnaissant une remuneration au 
decouvreur l'accroissement du bien-etre humain est favorise. 

Les decouvreurs comme les inventeurs et les auteurs ont la mission 
d'obtenir ce resulta t. Ils obeissent souvent a une necessite intime de leur 
esprit qui porte naturellement sur l'etude et sur la recherche scientifique. 

On pourrait estimer qu'une recompense de caractere exclusivement 
moral devrait etre suffisante parce que ces categories de personnes, qui 
meritent vraiment la reconnaissance de Ja societe, agissent plus par amour 
pour la science que pour des raisons lucratives . Leur travail intellectuel a 
pour but principal de lier leur propre nom a la decouverte. C'est le premier 
element mais pas l'unique. Le travail scientifique comporte toujours des 
consequences economiques en ce qui concerne les moyens materiels afin 
d'aboutir a Ja decouverte. D 'autre part Oll doit considerer aussi le benefice 
de caractere economique apporte a la societe. 

Lasociete meme a clone interet a augmenter le nombreetlesinitiativesdes 
decouvreurs en leur attribuant une recompense d'ordre moral et materiel. 

6. Il n'y a aucune raison de restreindre la remuneration due au decou
vreur a celle d caractere moral, comme il est actuellement normal, sauf 
pour des cas rares d'attribution de prix importants ou dans ceux de decou
vertes qui trouvent une application industrielle immedia te. 

Il est tout a fait naturel que lesjeunes generations soient attirees par des 
activites d'un rendement economique remarquable. D'autant plus a 
l'heure actuelle ou la technique predomine avec ses applications couteuses. 
La recherch e pure comporte des charges que les grandes institutions seules 
peuvent aisement supporter 20 • 

20 Le probleme n'es t pas resolu d'une maniere complete par Ja loi tchecoslovaque du 
5 juillet 1957 sur !es inventions et sur !es decouvertes e t propositions d'amelioration, ni 
par l'ordonnance sovietique du 24 avril 1959 sur !es decouvertes, sur !es inven tions et sur 
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Les Etats et les fondations publiques ou privees ne manquent pas d'en
courager la recherche scientifique de differentes manieres, surtout par 
l'attribution de prix aux decouvreurs. Toutefois, certains prix sont reserves 
aux decouvertes les plus importantes - par exemple le prix Nobel - et ils 
sont delivres, a la suite d'un jugement incontrölable, a des decouvreurs 
connus qui appartiennent a des categories determinees. La decouverte 
d'importance moyenne ou petite ne pourra pas toujours etre mise au bene
fice d'un prix sur et proportionne a l'entite de la meme decouverte et a la 
duree du travail ainsi qu'aux frais respectifs. 

Le prix est attribue a titre de liberalite, sans etre fonde sur un veritable 
droit reconnu au decouvreur. 11 consiste a une remuneration « una tantum» 
sans aucun rapport avec les futures decouvertes ou avec les applications 
possibles non seulement dans le domaine industriel, mais aussi dans celui 
plus general du progres technique, economiq ue et social. Les prix sont 
attribues en tenant compte du progres scientifique obtenu par la decou
verte. 

Les bourses d'etudes ou de perfectionnement, reservees normalement a 
la formation culturelle des jeunes, ne sont pas suffisantes pour combler la 
lacune. Elles sont octroyees a des categories determinees de personnes qui 
les demandent et qui en general n'ont aucune possibilite d'avoir un recours 
quelconque en cas d'exclusion. 

Seule une retribution adequate, efficiente et generale en faveur des 
decouvreurs pourrait eliminer la lacune existante parce que les prix et les 
bourses d'etudes ne constituent pas cette retribution. 

L'utilite de ce droit en faveur des decouvreurs est, ainsi qu'on l'a deja 
dit, d'interet public. 

7. La solution du probleme, examine dans ses elements particuliers, est 
complexe et difficile a trouver. 

Les tentatives effectuees afin d'instituer un droit nouveau pour proteger 

!es propositions de rationalisation. Ces Jois reglent Je probleme dans Je cadre de Ja pro
priete industrielle. Ace sujet V., dans « La Propriete Industrielle», 1962, S. PRETNAR, 
« Position du probleme relatif aux droits des auteurs des decouvertes scientifiques», qui 
considere ces deux Jois comme la premiere etape d'un developpement systematique des 
droits en question, a savoir une categorie nouvelle dans Je systeme d es droits intellectuels. 
L' Auteur conclut que ces deux systemes de protection assurent, au moyen des lois sus
dites, dans les pays interesses une protection seulement pour !es decouvertes scientifiques 
qui sont cn rapport avec la production et en general avec l'augmentation des ressources 
productives. Par consequent, sont exclus de la protection non seulem ent !es decouvertes 
geologiques, geographiques, archeologiques ou paleontologiques mais aussi !es nouvelles 
connaissances da ns Je domaine des sciences sociales. L'auteur souhaite enfin une solution 
des problemes tant sur le plan national que sur Je plan international. 
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la decouverte, remontent a la premiere apres-guerre. Ils ont trouve des 
obstacles insurmontables tant sur le plan national 21 que sur le plan inter
national 22, de caractere juridique et pratique. Les deux premiers projets 
de convention internationale sont du Sen. F. Ruffini - presentes en 1923 a 
la Commission internationale de Cooperation intellectuelle - et du Sen. 
M. Plaisant. 

Ils s'inspirerent des deux Conventions generales de Paris et de Berne en 
matiere de propriete intellectuelle. Dans le projet definitif la protection 
avait pour but les decouvertes susceptibles d'une «utilisation materielle» 
aptes a « contribuer a une production destinec au commerce », le decou
vreur avait droit a une remuneration fixee en accord par les parties inte
ressees, par les Tribunaux ou par les arbitres. La remuneration etait a la 
charge de ceux qui tiraient profit de la decouverte. 

Le projet du Professeur Gariel etait base sur un systeme de protection 
different: tout en reconnaissant un droit exclusif au decouvreur, il lui 
assurait une remuneration de la part d'une Caisse internationale alimentee 
par des fonds provenant d'une taxe obligatoire a la charge de !'Industrie. 

Tous ces projets se basent sur la connexion entre la decouverte et l' acti
vite economique pour la production, notamment sur les avantages que 
cette derniere tire de l'activite scientifique du decouvreur. Pour l'utilisa-

21 Le mouvement en faveur d'une proposition de loi a son origine en France, en 1921, 
quand LucmN KLOTZ lors d'une manifestation de Ja Societe de Chimie Industrielle, du 
Syndicat des inventeurs et de Ja Societe d'encouragement pour l'industrie nationale, 
souleva Ja question. Ils eurent lieu par Ja suite: 1. Ja proposition d'une loi sur Ja propriete 
scientifique et Ja reforme de Ja L. 5 juillet 1844 sur !es brevets d'invention par le Depute 
J. BARTHELEMY, mise en discussion dans Ja seance du 4 avril 1922 ; 2. Le projet de la 
Confederation des travailleurs intellectuels d' « un droit d'auteur pour Je savant et 
l'inventeur» de R. DALIMIER et L. GALLIE . 

22 Sur le p lan international le fait significatif est que d'abord s'occuperent d e la ques
tion !es Organisations non gouvernementales constituees pour l'etude des problemes d e 
droit d'auteur (A.L.A .I. en 1879; a Turin en 1898; a H eidelberg en 1899; a Weimar en 
1903; a Beigrade en 1928) et pour l'etude des problemes de propriete industrielle (AIPPI: 
Congres de Geneve en 1927 ; Congres de Rome en 1928). 

Ceci confirme implicitement que Ja decouverte interesse !es deux branches de la pro
priete intellectuelle, meme si d'une maniere et avec d es effets differents, et qu'il s'agit 
toujours d'ceuvre intellec tuelle. La question de Ja protection de Ja propriete scientifique 
n'a pas ete mise a !'ordre du jour dans aucune autre reunion internationale - si mes 
renseignements sont exacts - apres celle tenue a Knokke Le Zoute, 13- 17 mai 1958, 
Journees d'art et Droit d'Auteur, organisees par l'Association beige pour la protection 
et le developpement du droit d'auteur et par Ja Societe beige des auteurs, compositeurs 
et editeurs, avec Ja participation de !'UNESCO, de Ja CISAC et d'autres organisations 
interessees aux travaux (V. «Le Droit d'Auteur», 1958, p .1 48). 



-37-

tion de la decouverte il existe seulement une situation casuelle. Par effet de 
sa divulgation la decouverte est offerte a toute la masse d'inventeurs et 
producteurs industriels, artisanaux ou agricoles aux fins de son application 
pratique meme sans etre realisee dans une invention brevetable. 

L'utilisation industrielle est, ainsi qu'on l'a deja demontre, a l'heure 
actuelle un des cas, mais non le seul, a prendre en consideration afin de 
reconnaitre les droits au decouvreur par rapport a son merite social. On ne 
doit pas restreindre la solution des problemes a ceux qui concernent la 
realisation de la decouverte dans un produit, pour laquelle l'activite 
industrielle est evidemment predominante. Celle-ci serait une solution 
partielle du probleme general, actuellement tres important dans la protec
tion de l'acuvre scientifique en fonction de la decouverte entendue au sens 
large de ce terme. 

Les projets, les propositions et les critiques 23 bien qu'en partie depasses 
par l'evolution de l'acuvre scientifique dans son domaine d'action sur le 
progres social, contiennent toutefois une partie positive de laquelle on peut 
tirer des conclusions utiles. L' etude des regles nationales et internationales, 
strictement connexes dans cette matiere, comporte une juste consideration 
des interets et des charges dans le systeme juridique de protection ou de 
remuneration equitable qui pourrait etre constitue en tenant compte des 
precedents existant dans certaines legislations nationales. 

L 'industrie dans son ensemble n'a jamais ete favorable a prendre a 
charge ce qui en realite ne correspond pas toujours a tous les profits, reels 
et immediats, qui peuvent etre tires des decouvertes susceptibles d'utilisa
tion materielle. L'objection est encore valable actuellement parce que les 
laboratoires de recherche scientifique des grandes et tres grandes industries 
augmentent et, depuis la date des premiers projets, ils se sont continuelle
ment perfectionnes. Le probleme s'est deplace d'une exigence de justice 
dans les rapports entre science et industrie, a une exigence egalement 
existante de reconnaitre une recompense morale et materielle a l'acuvre de 
l'homme dans le domaine scientifique pour sa contribution au progres et 
au bien-etre social. 

Il n'y a aucun <langer de diminuer l'esprit de recherche de tous ceux qui 
se consacrent aux etudes scientifiques par effet de la reconnaissance de leur 
merite. Le decouvreur demeure fidele a son ideal d'aboutir a la decouverte 
meme s'il lui est decerne un titre ( diplöme, certificat, jamais le brevet de 

23 V. R. WErss, Les premieres etapes d'une charte mondiale des droits intellectuels, 
Paris, 1947, p.15-30, ou est exposee avec exactitude la serie d'objections formulees contre 
ces projets, auxquelles il convient de se referer meme actuellement. 
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principe afin d'eviter toute affinite avec la propriete industrielle) qui fait 
etat de sa decouverte avec des effets moraux et economiques, de la priorite 
de son merite et, en partie, de l'organisme auquel eventuellement il appar
tient. 

Il est vrai que la science est une ceuvre collective qui comporte un pro
bleme de repartition du droit, jamais de meconnaissance. Il n'est pas 
nouveau en matiere d'ceuvres intellectuelles le cas de plusieurs auteurs ou 
plusieurs inventeurs, ainsi que de plusieurs decouvreurs. Le mode de 
repartition sera fixe par rapport a la maniere avec laquelle la collaboration 
a ete effectuee. Cependant, ne doit pas etre considere collaboration le 
simple lien - auquel on a fait allusion au n° 4 - entre les differentes decou
vertes dans le cadre de la meme science ou de sciences differentes, comme 
par exemple chimie et medecine, physique et as tronomie, mathematique 
et statistique, etc .. .. 24 • L'autonomie de la decouverte se manifeste dans ses 
effets contingents ou permanents a une date determinee et pour une 
science determinee. 

Les decouvertes p euvent etre simultanees puisque ceux qui se consacrent 
a l'ceuvre pour aboutir a la decouverte partent des premisses et des cogni
tions communes . L'essentiel est que la decouverte ait la qualite requise de 
l'originalite, afin de pouvoir appliquer par analogie, a egalite de merite, 
les regles sur les decouvertes collectives aussi dans ce cas. 

Le montant de la recompense de caractere economique ne devrait pas 
etre mis a la charge d'une categorie determinee d'utilisateurs, mais de la 
societe entendue dans son ensemble organise qui s'identifie dans l'Etat. 
C'est un probleme de politique economique et interieure de savoir com
ment fixer les contributions pour les recompenses. Toutefois, qu'il soit 
permis de mettre en evidence que le bien-etre se traduit toujours dans une 
consommation maj eure correspondant a une production maj eure. Une 
decouverte sur laquelle, par exemple, se base une invention pour provo
quer d'une maniere precise la pluie artificielle a une date prevue, pour 
regler celle naturelle ou pour eviter sa prolongation outre les limites nor
males, produit une augmentation de Ja production agricole, et egalement 
un remede contre la destruction des installations artisanales ou industriel
les. En principe, toutes les entreprises qu' elles soient industrielles, agricoles, 
commerciales, artisanales ou culturelles, ainsi que les organismes publics, 

24 II suffit de citer comme exemples bien connus : Ja d ecou verte de NEWTON sur l'at
traction universelle qui se relie aux etudes de KEPLE R sur Je mouvement des planetes; Ja 
decouverte d e lois electroclynamiques cl' AMPERE connexe avec !es experiences prece
clentes effectuees par VOLTA. 
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devraient soutenir la charge pour un avantage souvent futur ou indirect. 
Parfois il n'est pas possible de constater son importance economique ac
tuelle. On doit aussi mettre en evidence le caractere international du 
probleme et de sa solution dans tous ses effets. Une veritable cooperation 
internationale existe en matiere scientifique, ainsi qu'il ressort de l'attribu
tion de prix considerables a des eminents savants, dans le domaine scienti
fique, sans distinction de nationalite et de l'octroi de bourses d'etudes a 
des jeunes etudiants ou licencies de pays differents de ceux ou les centres 
universitaires sont situes. Dans aucun autre domaine comme dans celui 
d e la science l'universalite est consideree comme une necessite fonction
nelle. Par consequent, les decouvreurs rendent service a tous les pays. Cette 
situation n'implique pas necessairement la conclusion d'une convention 
pour constituer une Union internationale analogue a celle de Paris de 
1883 pour la protection de la propriete industrielle, et a celle de Berne de 
1886 pour la protection des ceuvres litteraires et artistiques, ainsi qu'a celle 
de Paris de 1961 pour la protection des obtentions vegetales. Il ne s'agit pas 
de regles concernant un ensemble des droits exclusifs, soumis a des condi
tions et a des formalites par l'effet des legislations nationales des pays unio
nistes et d' etablir clone des regles de conflits d es lois et des regles de fond 
afin de reconnaitre les dits droits exclusifs a tous les ressortissants de ces pays 
sur une base de parite absolue. Il s'agit par contre de conclure un accord 
international multilateral afin d'appliquer, meme dans le domaine de la 
decouverte scientifique, le principe etabli par l'article 27 2 de la Declara
tion universelle des droits de l'homme: « chacun a droit a la protection 
des interets moraux et materiels, decoulant d e toute production scienti
fique, litteraire et artistique clont il est l'auteur». 

Puisque un droit exclusif, connexe aux autres titres de propriete intel
lectuelle, n'est pas accorde au decouvreur pour les raisons susmentionnees, 
il reste a etablir un systeme pour l'octroi d'un titre international de decou
verte a ceux des savants qui l'ont obtenu par leur ceuvre 25 • Le projet 
d'instituer une Caisse internationale pourrait etre prise en consideration 
a condition que ses recettes ne soient pas obtenues au moyen d'un impöt 
extraordinaire a la charge de certaines categories d'utilisateurs justement 
pour ne pas admettre, meme implicitement, des liens qui - ainsi qu'on l'a 

25 Les travaux commences par !'UNESCO en decembre 1952 (V. « II Diritto di Auto
re», 1953, p. 461 , l'article de M . F . HEPP « La Proprieta scientifica» (La Propriete 
scientifique) cite a la note 14 se terminerent en invitant !es Etats m embres a etudier la 
question afin de reconnaitre aux savants d 'autres droits en dehors de ceux attribues par 
les lois sur la propriete intellectuelle et par le droit commun. 
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ci-dessus observe - peuvent ne jamais exister ou etrc tres difficiles a cons
tater apres la divulgation de la decouverte. Il suffit d'adopter le systeme 
de la contribution par rapport a l'importance demographique du Pays. 
II s'agit d'apprecier l'apport donne par le decouvreur au progres scienti
fique qui se traduit dans l' accroissement du bien-etre social; ce systeme se 
base clone sur un fondement justc. 
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,Zum Begriff der Übertragungseifzndung: Die Übertragung eines Veifahrens auf 
ein anderes Gebiet ist nicht schon allgemein schutefähig, wenn sie auf diesem einen 
technischen Fortschritt bewirkt, sondern nur, wenn sie überdies nicht nahelag, d. h. 
auf einer schöpferischen Idee beruhte. 
Die Übertragung bzw. Verwendung eines in der Posamenteriefür die Herstellung 
von ,Zieifransen vorbekannten Veifahrens auf die Herstellung von Teppichvorware 
ist (für sich allein genommen) keine Erfindung. 

L' application a un autre domaine d' un procede connu n' est pas protegeable du 
simple fait qu'il en resulte un progres technique, a moins que cette transposition ne 
jut pas a la portee de chacun, c' est-a-dire procedat d'une idee creatrice. 
Ne constitue pas en soi une invention, l' application a la production de tapis d'un 
procede connu pour la corifection de franges d' ornement dans le domaine de la 
passementerie. 

GVG (St.Gallen) 1964, 36ff., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons 
St. Gallen vom 22. Dezember 1964. 
Der Kläger hat ein Verfahren zur Herstellung von Florteppich-Vorware patentieren 

lassen, das in der Posamenterie schon vor der Patentanmeldung für die H erstellung von 
Zierfransen und dergleichen angewendet worden war. Das Handelsgericht hat den 
Erfindungscharakter dieser Übertragung auf ein technisch benachbartes Gebiet verneint, 
da ihr keine besondern Schwierigkeiten entgegenstanden, die zu überwinden d em Durch
schnittsfachmann nicht mit gewöhnlicher geistiger Anstrengung möglich war. 

Aus den Erwägungen: 
a) Eine Übertragungserfindung liegt vor, wenn das Erfinderische in der V erwendung 

einer bekannten Lösung in einem andern als dem ursprünglichen Anwendungsgebiet 
liegt. Dabei ist zu beachten, daß nach der herrschenden Lehrmeinung die Übertragungs
idee bzw. deren Ausführung im a llgemeinen nicht geeignet ist, den Inhalt einer patent
fähigen Erfindung zu bilden, da die Übertragung prinzipiell keine Lehre offenbart, die 
nicht schon dem Fachmann bekannt ist, sondern einfach eine vor bekannte Lehre in einem 
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neuen Gebiet anwendet. Die Übertragungsmethode gehört daher, wie BLUM und PE
DRAZZINI (Bd. I, S. 147, Anm. 33, zu Art. 1 nPatG) zutreffend ausführen, an und für sich 
zu d en dem Durchschnittsfachmann zuzumutenden Kenntnisbereich. Ähnlich erklärt 
TROLLER (Immateria lgüterrecht, Bd. 1, S.182), die Anwendung auf ein anderes Gebiet 
sei zwar für dieses neu und bringe einen wesentlichen Fortschritt, hingegen liege sie dem 
Fachmann meist nahe. Das besagt nichts anderes, als daß sie meist keine Erfindung 
darstellt (im Ergebnis gleich TRÜSTEDT, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 
1956, 356, zit. bei TROLLER, a.a.O., Anm. 88: « D er Fortschritt wird in d er R egel auf der 
Hand liegen. Dagegen ist die Erfindungshöhe streng zu beurteilen.»). Indessen gibt es 
Ausnahmen, wie die Gerichtspraxis beweist. Das Bundesgericht hat die Anwendung 
eines bekannten Verfahrens in einem andern technischen Gebiet öfters a ls Erfindung 
anerkannt (vgl. die bei TROLLER, Bd. I , S. 183, in Anm. 92 zit . BGE 70 II 241, 65 II 93, 
56 II 148, 44 II 203) . Hingegen ist auch nach der R echtsprechung des Bundesgerichts die 
Übertragung auf ein verwandtes G ebiet im allgemeinen keine Erfindung, weil sie eben 
naheliegt (vgl. z.B. BGE 71 II 311 ). Ebenso erklärt MATTER in seinem Referat «Aktuelle 
Fragen aus dem G ebiet des Patent- und des Patentprozeßrechtes» in ZSR 63 (1944) auf 
Seite 38 a, in der Übertragung eines bekannten Arbeitsmittels oder V erfahrens auf ein 
benachbartes Gebiet liege keine Erfindung. TROLLER (a.a.O., S. 183, Anm. 88) findet 
freilich diese These MATTERS als allzu kategorisch, nimmt aber wie erwähnt auch seiner
seits an, daß eine Übertragung - und zwar a llgemein, nicht nur auf benachbarte Gebiete -
nur ausnahmsweise eine Erfindung darstelle. BLuM/ PEDRAZZINI (Bd. I, S. 147) sehen 
ihrerseits in der Verwandtschaft, Nachbarschaft der technischen Gebiete ein Moment, 
das den Erfindungscharakter der Übertragung eines Verfahrens vom einen auf das 
andere in der R egel ausschließt, weil eben jeder Fachmann, der vor ein neues Problem 
gestellt sei, sich in verwandten technischen Gebieten umsehen werde, um darin nach 
einer analogen Problemstellung und nach den seiner Lösung entsprechenden Vorrich
tungen zu suchen. Das wird von den Fachrichtern auf Grund ihrer praktischen Erfah
rungen speziell auch für webtechnische Belange bestätigt, j a a ls selbstverständlich be
zeichnet. 

b) Im vorliegenden Fall ist es nun nach der einleuchtenden und an sich von keiner 
Seite beanstandeten Feststellung des Gerichtsexperten so, daß das Verfahren zur H er
stellung von Florteppich-Vorware gemäß dem klägerischen Patent in seinen wesentlichen 
Merkmalen durch das in der Posamenterie schon vorher angewendete Verfahren, mittels 
der Häkelgalonmaschine Fransen h erzustellen, vorweggenommen war. Posamenterie 
und Teppichweberei, genauer Fabrikation von Florteppich-Vorware, sind nun aber 
offenkundig verwandte technische Gebiete. Darüber kann nach der Auskunft der fach
kundigen Richter kein Zweifel bestehen. Auch in der Posamenterie werden Fransen und 
Florbänder hergestellt, allerdings vorwiegend für andere Zwecke, für Verzierungen 
verschiedenster Art, auch für Teppichumrandungen. Für den H ersteller von Florteppich
Vorware, der vom Axminsterverfahren loskommen und einen einfachern Weg beschrei
ten wollte, lag nun nichts näher als gerad e bei der Posamenterie Umschau zu halten, wie 
bei ihr Florbänder hergestellt würden. Tat er das, so mußte er fast zwangsläufig auf das 
Verfahren mit der Häkelgalonmaschine stoßen, mit der praktisch das erreicht werden 
konnte, was die Klägerin mit ihrem Patent für sich reservieren will. Der Übernahme 
standen a uch nicht etwa besondere Schwierigkeiten entgegen derart, daß deren Über
windung dem Durchschnittsfachmann, wenn er an die Übertragungsaufgabe ging, nicht 
schon im Zuge der normalen Entwicklungsarbeit und mit gewöhnlicher geistiger An
strengung gelingen konnte. 
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PatG Art. 1 und Art. 66 lit. a 

Bei sog. kleinen Erfindungen ist mit Rücksicht auf ihre geringe Ausstrahlungskraft 
der Schutzbereich für aequivalente Lösungen entsprechend eng. 

Pour ce qu'il est convenu d' appeler les petites inventions, vu leur rayonnement 
restreint, la sphere de protection des solutions equivalentes est relativement etroite. 

GVG (St. Gallen) 1964, Urteil des Handelsgerichtes des Kantons 
St. Gallen vom 26. November 1964. 

Aus den Erwägungen: 
Eine (widerrechtliche) Nachahmung ist im a llgem einen anzunehmen, wenn die vom 

Dritten verwendete technisch e R egel durch die patentierte Regel dem Fachmann nahe
gelegt ist und d er angestrebte Erfolg seiner Art nach dem mit der patentierten Erfindung 
erzielten entspricht ; anders ausgedrückt: j ede Benützung einer technischen Regel, die im 
Bereiche der H errschaftssphäre liegt, welche ein Patentrecht seinem Träger verschafft, 
erscheint als Nachahmung im Sinne von Art. 66 lit . a PatG (vgl. TROLLER, Immaterial
güterrecht Bd. II, S. 860). Dabei ist zu präzisieren, daß der Patentschutz mit gewissen 
Einschränkungen auch gegenüber Nachahmungen durch sogenannte Äquivalente be
steht, d. h . durch Mittel, die den im Patentanspruch ausdrücklich oder implicite mitge
teilten in ihren Eigenschaften so nahesteh en, daß sie diese in ihrer Anwendung ohne weite
res ersetzen können, und die durch j ene dem Fachmann nahegelegt sind (TROLLER, 
a.a.O., 867). Das Bundesgericht hat in BGE 58 II 283 die Ausdehnung des Patentschutzes 
auf Ersatzmittel freilich nur mit d er Einschränkung anerkannt, daß solche, die sehr viel 
besser oder sehr viel schlechter wirken als die nach dem Patent zu verwendenden Mittel, 
die Äquivalenz begrifflich ausschlössen, daß kleine Erfindungen keinen Anspruch auf 
Äquivalenzschutz erheben könnten und daß bei d er Beurteilung der Frage, ob dieser 
gerechtfertig t sei, stets auf das Verdienst Rücksicht genommen werden müsse, das sich 
der Erfinder um die Förderung der Technik erworben habe; es wäre verkehrt, wenn man 
d en Patentschutz selbst bei bescheidenen Erfindungen einfach dem Inhaber des ersten 
Lösungsgedankens reservieren würde, obwohl d er Erfinder der äquivalenten Lösung 
u. U. noch einen wertvollen technischen Fortschritt ermöglicht habe. Diese Argumenta
tion des Bundesgerichtes leuchtet grosso modo ein, und es ist ihr daher auch für das neue 
Patentrecht mit einer gewissen, aus den nachsteh enden Ausführungen sich ergebenden 
Einschränkung oder Präzisierung beizupflichten. Im Kommentar BLUM/ PEDRAZZINI 
zum neuen Patentgesetz wird nämlich (in Anm. 9 zu Art. 66, Bd. III, S. 448) insofern eine 
abweichende Auffassung vertreten, als hier auch den kleinen Erfindungen ein gewisser 
Äquivalentenschutz zuerkannt werden will. Im Ergebnis weichen diese Autoren freilich 
nur unwesentlich vom Bundesgericht ab, da sie einräumen, daß die kleine Erfindung nur 
eine sehr geringe Ausstrahlungskraft b esitze und der Äquivalenzbereich daher bei ihr 
ein sehr enger sei. Da Art. 66 lit. a PatG ausdrücklich die Nachahmung, also nicht bloß 
die (sklavische) Nachmachung als widerrechtlich e Benützung bezeichnet, was auch für 
die kleine Erfindung gilt, ersch eint es in der Tat richtiger, den Äquivalentenschutz für 
diese nicht grundsätzlich abzulehnen, sondern ihn wenigstens in engem Umfange anzu
erkennen, dies in dem Sinne, daß sehr ähnliche und sehr naheliegende Mittel ebenfalls als 
im Schutzbereich des Patentes liegend anzusehen und ihre Verwendung als widerrecht
lich im Sinne von Art. 66 lit. a PatG zu bezeichnen sind. Denn die V erwendung sehr 
ähnlicher technischer Mittel zum gleichen Zweck läßt sich zwangslos als Nachahmung 
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bezeichnen . Daß anderseits der Schutz gegen Nachahmung durch Äquivalente bei klei
nen Erfindungen nur ein sehr enger sein kann, ergibt sich daraus, daß die kleine Erfin
dung nur geringe Ausstrahlungskraft besitz t, so daß - n eben dem Identischen - nur das 
Nächstliegende als von ihr umfaßt bzw. in ihrem Schutzbereich liegend erscheint. Es 
ergibt sich somit, daß der Nachahmungsschutz bei kleinen Erfindungen auch gegenüber 
sehr ähnlichen, d. h . gegenüber d en nächstliegenden Ersatzmitteln, bes teht. Das bedeutet 
praktisch mehr eine Präzisierung der bundesgerichtlichen Auffassung a ls eine Abwei
chung von ihr. 

Pate Art.47 

Wiedereinsetzung in den früheren Stand. 
Die Beschaffung abhanden gekommener Patentgesuchsakten gehört zu den Vor
kehren, die innert der ,?,weimonatifrist zu treffen sind. Die Frist läuft somit von der 
Kenntnisnahme des Abhandenkommens an. 

Reintegration en l' etat anterieur. 
La reconstitution des pieces egarees de la demande de brevetfait partie des mesures a 
prendre dans le delai de deux mois. Le delai court des la connaissance de la perle de 
ces pieces. 

PMMBl 1967 I 45 ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweiz. Bundes
gerichtes vom 18.0ktober 1966 i.S. Aldo Roberto V., Mailand, gegen 
Eidg. Amt für geistiges Eigentum. 

Pate Art.47 

Wiedereinsetzung in den früheren Stand. 
Sorgfaltspflichten eines Patentanwaltes bei einer Büroverlegung. Umzugsarbeiter 
des Patentanwaltes sind keine Hilfspersonen des Patentbewerbers ,für die er einzu
stehen hat. 

Reintegration en l' etat anterieur. 
Diligence requise de l'ingenieur-conseil lors d'un transfert de cabinet. Les per
sonnes chargees du demenagement du cabinet d'un ingenieur-conseil ne sont pas a 
considerer comme des auxiliaires du deposant, autrement dit comme des personnes 
dont celui-ci aurait a repondre. 

PMMBl 1967 I 46ff., Verfügung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum 
vom 19. November 1965. 

Pate Art.47 

Wiedereinsetzung in den früheren Stand. 
Ein Hindernis hat als weggefallen zu gelten, sobald der Vornahme der in Frage 
stehenden Handlung nicht mehr ein unverschuldeter Hinderungsgrund im Wege 
steht. 
Selbst wenn man einen Irrtum als Hindernis im Sinne von Art. 47 Abs.] Pate 
gelten läßt, beginnt die ,Zweimonatsfrist für das Wiedereinsetzungsgesuch nicht 
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erst im Zeitpunkt zu laufen, in welchem der Irrtum tatsächlich aufgeklärt wird, 
sondern schon, sobald der Irrende bei Anwendung der ihm zumutbaren Sorgfalt den 
Irrtum hätte erkennen können oder doch ernstlich mit einem solchen hätte rechnen 
sollen. 

Reintegration en l' etat anterieur. 
Un empechement est cense prendre fin aussiti3t qu'il n'y a plus de motif excusable 
pour ne pas accomplir l' acte dont il s' agit. 
A supposer qu'une erreur constitue un empechement au sens de l' art. 47 al.1 LBI, 
le delai de deux mois dans lequel La Jemande de reintegration doit etre presentee ne 
commence pas d courir seulement au moment au l' erreur est ejfectivement decouverte, 
mais dijd lorsqu' elle aurait pu l' etre en usant de La diligence requise au pour le 
moins lorsqu' elle aurait du etre serieusement envisagee. 

PMMBl 1967 I 53 ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen 
Bundesgerichtes vom 6. Mai 1967 i. S. H. und P., Frankfurt am Main 
gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum. 

PatG Art. 47 und PatV Art. 33 

Wiedereinsetzung in den früheren Stand. 
Das Hindernis gilt als weggefallen, sobald die Verhinderung nicht mehr unver
schuldet ist. 
Das Wiedereinsetzungsgesuch ist verspätet, wenn das Hindernis zwei Monate vor 
Einreichung des Gesuches nicht mehr bestand; das Amt braucht in diesem Falle den 
Zeitpunkt des Wegfalls des Hindernisses nicht auf den Tag genau bestimmen zu 
können. 

Reintegration en l' etat anterieur. 
L' empechement est repute avoir pris fin des qu'il n' est plus sans faule. 
La Jemande en reintegration est tardive lorsque l' empechement a cesse d' exister deux 
mois avant le depi3t de La Jemande; dans ce cas, le bureau n' a pas d determiner avec 
exactitude le moment auquel l' empechement a pris fin. 

PMMBl 1967 I 54, Urteil der I. Zivilabteilung des Schweiz. Bundes
gerichtes vom 18. Oktober 1966 i. S. Raab gegen Eidg. Amt für geistiges 
Eigentum. 

PatG Art. 77 und Art. 79 

Vorsorgliche i\1aßnahmen sind anzuordnen, wenn die Verletzung feststeht und die 
behauptete Nichtigkeit des Klagepatentes durch den Gesuchsgegner nicht genügend 
glaubhaft gemacht worden ist. 
Sie sind auch anzuordnen, wenn durch die vorläufige Unterlassung dem Gesuchs
gegner sogar die Existenzgrundlage entzogen wird, was lediglich bei Festsetzung 
der Sicherheitsleistung der Gesuchstellerin ;:,u berücksichtigen ist. 
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Nicht leicht ersetzbar ist der Nachteil insbesondere, wenn die Schadenersateforde
rung nach Abschluß des Hauptverfahrens voraussichtlich nicht leicht einzutreiben 
wäre. Finanzstärke des Gesuchstellers und Finanzschwäche des Gesuchsgegners 
sprechen nicht gegen, sondern höchstens für den Erlaß eines Verbotes . 
Nur durch eine vorsorgliche Maßnahme kann der Nachteil abgewendet werden, 
auch wenn der Gesuchsgegner vergleichsweise die Hinterlegung einer Lizenz für 
jeden während der Dauer des Hauptprozesses verkauften Apparat angeboten hat. 
Der Richter kann von der vorsorglichen Maßnahme nur absehen, wenn durch den 
Gesuchsgegner angemessene Sicherheit tatsächlich geleistet worden ist. 

Des mesures provisionnelles doivent etre ordonnees lorsque la violation du brevet 
est etablie et que sa pretendue nullite n' est pas rendue suifisamment vraisemblable 
par ['intime. 
Elles doivent etre ordonnees meme si l'interdiction provisoire signifiee a !'intime 
met en peril son existence; il ne peut etre tenu campte de ce dernier element que dans 
la fixation des suretes a imposer a la partie requerante. 
On est en presence d'un dommage difficilement reparable lorsqu'il apparait notam
ment que la creance en dommages-interets du requerant ne pourra pas etrefacilement 
recouvree a lafin de l'instance principale. L' art. 77 al. 2 LEI ne permet pas de tenir 
campte de la puissance financiere du requerant; quant a la faiblesse economique de 
!'intime, elle ne saurait etre un motif pour renoncer a lui interdire des actes dom
mageables; ce peut taut au plus etre un motif pour ne donner qu'un caractere 
provisoire a ladite interdiction. 
Si, a titre transactionnel, !'intime fait simplement l' ojfre de deposer une redevance 
pour chaque appareil vendu tant que durera le proces au fand, le dommage ne peut 
etre ecarte que par voie de mesurer provisionnelles. Le juge ne peut refuser ces 
mesures que si !'intime fournit ejfectivement des suretes convenables. 

Urteil der staatsrechtlichen Kammer des Schweizerischen Bundesge
richtes vom 14. Februar 1968 in Sachen E. R esearch and Engineering 
Co. gegen H afner AG und Mitbeteiligte. 

Die E. R esearch and Engineering Company ersuch te a uf Grund ihres schweizerisch en 
Patentes d en Zivilgerichtspräsiden ten von Basel-Stadt, der Firma H afner AG und Mit
beteilig ten die Benützung der p a tentierten Erfindung vorsorglich und unter Straf
androhung zu verbieten. D er Zivilgerichtspräsident wies d as G esuch ab. 

Die Gesuchstellerin führte gegen dieses Urteil beim Appellationsgericht des Kantons 
Basel-Stadt Beschwerde, doch trat das Appellationsgericht darauf nicht ein. Die staats
rechtliche Beschwerde der Gesuchstellerin gegen diesen Entscheid wurde abgewiesen. 

Die Gesuchstellerin hat gegen das Urteil des Zivi lgerichtspräsidenten rechtzeitig auch 
eine staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung des Art.4 BV eingereicht, welche 
gutgeh eiß en wird. 

Das Bundesgericht stellt einleitend fest, d aß die Beschwerdegegner die Nachmachung 
der pa tentierten Erfindung zugegeben hätten und nur einwenden, d as Paten t sei nichtig. 
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Obwohl es nicht von vornherein a ls unglaubhaft bzw. mit anderen Worten als möglich 
erscheine, daß das Patent nichtig sei, komme darauf entscheidend nicht an, weil die 
Nichtigkeit nicht genügend glaubhaft gemacht sei. Unter diesen Umständen seien die 
vorsorglichen Maßnahmen anzuordnen und d eren Verweigerung durch d en Zivil
gerichtspräsidenten stelle Willkür im Sinne von Art. 4 BV dar. Aus den Erwägungen: 

5. Im Kommentar BLuM/ PEDRAZZINI, Art. 77 Anm. 2 Abs. 2, wird die Auffassung ver
treten, die beantragte Maßnahme und das zu erreichende R esultat müßten in einem 
gewissen Verhältnis zueinander stehen, erstere dürfe nicht über letz teres weit hinaus
gehen. Auf diese Stelle beruft sich der Zivilgerichtspräsiden t, wobei er den le tzten Halb
satz unterdrückt. Er folgert aus dem so verstümmelten Zita t, der Richter habe dem 
Entscheid über die vorsorgliche Maßnahme die beidseitige wirtschaftliche Leistungs
fähigkeit zu berücksichtigen . Er weist daher das Gesuch ab, weil glaubhaft sei, daß die 
beantragte vorsorgliche Maßnahme der Hafner A.G. die Existenzgrundlage entzöge und 
damit auch für die anderen vier Gesuchsgegner schwerwiegende Folgen hätte, die es 
ihnen verunmöglichen könnten , sich auf den Hauptprozeß einzulassen oder ihn zu Ende 
zu führen. Er sagt, die beantragte Maßnahme stehe daher in kein em Verhältnis zu dem 
der Klägerin gegeben enfalls entstehenden Nachteil. 

Die Beschwerdeführerin scheint d emgegenüber die Auffassung zu vertreten, das im 
öffentlichen Recht anerkannte Gebot der Verhältnismäßigkeit polizeilicher Eingriffe dür
fe auf Maßnahmen des Zivilrichters in Patentsachen überha upt nicht angewendet werden. 

In diesem Punkte kann ihr nicht beigestimmt werden . Art. 77 PatG verpflichtet zwar 
den Richter zu vorsorglichen Maßnahmen, wenn die Voraussetzungen des Abs. 2 erfüllt 
sind, stellt aber die Art der zu treffenden Maßnahme in sein Ermessen. Der Richter han
delt nicht willkürlich, sondern gegenteils richtig, wenn er in d er Auswahl der Maßnahme 
dem Zwecke R echnung trägt, den Art. 77 PatG verfolgt. Er darf dem Gesuchsgegner 
nicht eine Beschränkung auferlegen, die zum vorläufigen Schutze des glaubhaft gemach
ten R echtes des Gesuchstellers nicht nötig ist. 

Nur in diesem Sinne besteht indessen ein Gebot der Verhältnismäßigkeit, und auch 
nur in diesem Sinne vers tehen es BLUM und PEDRAZZINI; sie sprechen vom zu erreichenden 
Resultat, also vom Zweck der Maßnahme, nicht von den Folgen, die sie für den Betroffe
nen hat. Der Zivilgerichtspräsident hat das erwähnte Gebot nicht so gehandhabt. Er hat 
nicht abgewogen, ob zum vorläufigen Schutze des Unterlassungsanspruches der Be
schwerdeführerin nötig sei, das beantragte V erbot auszusprechen, oder ob eine mildere 
Maßnahme genüge. Er hat der Beschwerdeführerin d en Schutz kurzerhand verweigert, 
weil er für glaubhaft hä lt, daß die Beschwerdegegner schwer benachteiligt würden, wenn 
sie die dem Pa tent der Beschwerdeführerin widersprechenden Handlungen nicht fort
setzen könnten. Diese Begründung hält vor Art. 4 BV nicht stand. Art. 77 Abs. 2 PatG 
bestimmt nicht, Maßnahmen dürften keine getroffen werden, wenn der Gesuchsgegner 
durch sie schwer benachteiligt würde. W enn die Patentverletzung glaubhaft ist und die 
in Art. 77 Abs.2 genannten Voraussetzungen erfüllt sind, muß zum vorläufigen Schutze 
des Patentes eine Maßnahme getroffen werden, gleichgültig ob und wie schwer sie den 
Gesuchsgegner benachteiligen könnte. D er möglichen Benachteiligung trägt das Gesetz 
dadurch R echnung, daß Art. 79 Abs. 1 d en Richter verpflichtet, d en Gesuchsteller in der 
Regel zur Leistung angemessener Sicherheit zu verhalten. 

Die Beschwerdeführerin war zur Leistung von Sicherheit denn auch bereit. Der 
Zivi lgerichtspräsident hat sich aber über das Angebot mit der Begründung hinweg
gesetzt, die hinterlegte Summe würde erst nach Beendigung des Hauptprozesses frei und 
die Stillegung des Betriebes der Hafner A .G. könne dadurch nicht ausgeglichen werden. 
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Diese Überlegung verträgt sich mit Art. 77 PatG offensichtlich nicht. Da sich Art. 79 
Abs. 1 PatG mit der Leistung einer Sicherheit begnügt, nicht die sofortige Auszahlung an 
den Gesu chsgegner verlangt, ist es willkürlich , die Frage der Sicherheitsleistung mit d er 
Begründung zu übergehen, dem Gesuchsgegner nütze ein bloß hinterlegter, nicht sofort 
ausbezahlter Geldbetrag nichts. Wer eine patentierte Erfindung nachmacht, ohne bewei
sen oder mindestens glaubhaft machen zu können, daß das Patent nichtig sei, hat es nach 
dem Willen des Art. 77 in V erbindung mit Art. 79 Abs. 1 Pa tG hinzunehmen, daß ihm 
der Richter die weitere Nachmachung vorläufig verbietet und für den dadurch mögli
cherweise entstehenden Schaden lediglich Sicherheit leisten läßt. Nichts hindert d en 
Richter, die Sicherheit so hoch zu bestimmen, daß nach Erledigung des Hauptprozesses 
der volle Schaden des obsiegenden G esu chsgegners, also gegebenenfalls auch der aus d er 
Stillegung seines Betriebes entstandene Schaden ersetzt werden kann .... 

7. Nach Art. 77 Abs. 2 PatG hat d er Gesuchsteller glaubhaft zu machen, daß ihm aus 
der gegen das Gesetz verstoßenden H andlung des Gesuchsgegners « ein nicht leicht 
ersetzbarer Nachtei l droht, d er nur durch eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet 
werden kann ». Der Zivilgerichtspräsident schließt daraus, nicht jeder drohende Schaden 
rechtfertige den Erlaß einer vorsorglich en Maßnahme, sondern er müsse für d en G esuch
steiler schwerwiegend sein . 

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin setzt er sich damit nicht in einen 
klaren Widerspruch zu Art. 77 Abs. 2 PatG. Nur ein schwerer Nachteil ist in d er R egel 
nicht leicht ersetzbar ; geringfügige Nachteile können gewöhnlich auch leicht ersetzt 
werden. Es ist daher nicht willkürlich, ein vorsorgliches Verbot d er Patentverletzung nur 
auszusprechen, wenn die umstrittenen Handlungen des Gesuchsgegners den Gesuch
steiler «schwerwiegend» benachteiligen können. «Nicht leicht» und «schwerwiegend» 
sind zwei ungefähr gleichwertige Ausdrücke. D er Zivilgerichtspräsident hat denn auch 
den Ausdruck «schwerwiegend» nur bei der Erörterung des allgemeinen Sinnes d es 
Art. 77 Abs. 2 PatG verwendet und einige Zeilen weiter unten bei der Stellungnahme 
zum konkreten Sachverhalt nur das Bestehen eines « nicht leicht ersetzbaren Nachteils » 
verneint. Offenbar versteht er unter «schwerwiegend » das gleiche wie unter «nicht 
leicht ersetzbar». J edenfalls liegt eine fa lsche Anwendung des Gesetzes zu wenig klar 
zutage, als daß von Willkür gesprochen werden könnte. 

8. Die Beschwerdeführerin rügt, daß d er Zivilgerichtspräsident die ihr aus den paten t
verletzenden Handlungen der Beschwerdegegner erwachsenden Nachteile nicht a ls 
«nicht leicht ersetzbar » gewürdigt hat. 

a) In erster Linie m acht sie geltend, die Abnehmer patentverletzendcr Geräte begin
gen ihrerseits Patentverletzungen; das Vorgehen d er Beschwerdegegner hätte also zur 
Folge, daß sich die Beschwerdeführerin nach d er Durchführung des Hauptprozesses einer 
Vielzahl von Patentverletzern in d en verschied ensten Ländern gegenüber sähe, wodurch 
ihr die Durchsetzung ihres Rechtes aus d em Patent unzumutbar erschwert würde. 

Die Auffassung, j eder Käufer eines patentverletzenden Gerätes, d er dieses gewerbs
mäßig benützt, begehe seinerseits eine Patentverletzung im Sinne des Art. 66 lit. a PatG, 
ist vertretbar ( vgl. Art. 8 Abs. 1 PatG; BLuM/PEDRAZZINI Art. 8 Anm. 11 und Art. 66 
Anm. 6). In der gewerbsmäßigen Benützung durch den K äufer liegt aber für den Patent
inhaber nicht notwendigerweise ein zusätzlicher Nachteil. Wenn das Gerät durch den 
Patentinha ber selber oder durch d essen Lizenznehmer verkauft würde, müßte er sich 
die gewerbsmäßige Benützung durch den Erwerber gefallen lassen . D er Nachtei l, der 
dem Patentinhaber durch d en Vertrieb patentverletzender Geräte erwächst, besteht 
also normalerweise nur darin, daß dem Patentinhaber der Gewinn aus dem Verkauf oder 
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die Lizenzvergütung entgeht. Auf Ersatz dieses und übrigens auch jedes allenfalls indirekt 
entstehenden weiteren Schadens kann er den das Patent verletzenden V erkäufer belan
gen. W enn ihm dieser Schaden ersetzt wird, ist er vermögensrechtlich gleich ges tellt, wie 
wenn die patentverletzenden Verkäufe nicht stattgefunden hätten. Falls er daneben noch 
jeden Erwerber mit einer Unterlassungsklage bela ngen wi ll , obschon ihn der G ebra uch 
d er G eräte normalerweise nicht weiter schädigt, ist das seine eigene Angelegenheit. Es ist 
nicht willkürlich, bei der Prüfung der Frage, ob eine vorsorgliche Maßnahme am Platze 
sei, auf diese Möglichkeit, die ein vernünftiger Patentinhaber nicht ausnützen wird, 
nicht Rücksicht zu nehmen. Nur wenn die gewerbsmä ßige Benützung der G eräte durch 
den Erwerber dem Patentinhaber einen weiteren Vermögensschaden zufügen würde, 
müßte ihr allenfalls R echnung getragen werden. Die Beschwerdeführerin hat j edoch vor 
dem Zivilgerichtspräsidenten keinerlei dahin gehende Ausführungen gemacht und unter
läßt solche übrigens auch in der Beschwerde. Sie sagt nur: « Sobald einmal die Ausliefe
rung der patentverletzenden Geräte an die Kundschaft der Beklagten 1 und 2 beginnt, 
wird es für die Klägerin äußerst schwierig sein, a llen Bezügern den weiteren G ebra uch 
d es G erätes, das in a llen Fällen das patentierte V erfahren ausführen wird, untersagen zu 
lassen und sie wegen V erletzung der V erfahrensansprüche zur Verantwortung zu ziehen» 
(Gesuch S. 12 Ziff. 2) . Indem der Zivilgerichtspräsident dieses Anbringen nicht a ls 
genügend erachtete , um die beantragte vorsorgliche Maßnahme auszusprechen, ver
letzte er Art.4 BV nicht. 

b ) D en zweiten nicht leicht ersetzbaren Nachteil sieht die Beschwerdeführerin darin, 
daß ihr durch die Handlungen d er Beschwerdegegnerin ein beträchtlicher Teil ihres 
europä ischen Marktes verloren gehe, zumal die Beschwerdegegnerin mangels Lizenz
zahlungen die Preise zu unterbieten vermöchten . 

Damit will die Beschwerdeführerin offenbar wiederholen, was das Protokoll über die 
V erhandlung vom 1. März 1967 lapidar mit dem Satze ausdrückt: «Auf dem Absatz
markt wird Verwirrung gestiftet.» 

D er Zivilgerichtspräsident h a t dazu im Urteil nicht Stellung genommen. Im Ergebnis 
kann ihm aber Willkür nicht vorgeworfen werden. Der Ausfall auf d em europäischen 
Markt kommt im Entgehen von Gewinnen auf den von den Beschwerdegegnern verkauf
ten Apparaten oder im Entgehen der entsprechenden Lizenzvergütungen zum Ausdruck. 
Es ist nicht zu ersehen , inwiefern der Absatz der Beschwerdeführerin oder ihrer Lizenz
nehmer grundsätzlich leiden könnte. Sobald die Beschwerdegegner nach dem Unter
liegen im Hauptprozeß den Vertrieb der Geräte einstellen werden, müssen die Kunden 
ihren weiteren Bedarf notgedrungen bei der Beschwerdeführerin oder ihren Lizenz
n ehmern decken.Jedenfalls schweigt sich die Beschwerdeführerin darüber aus, inwiefern 
es sich voraussichtlich anders verhielte . Für den Ausfall von G ewinnen oder Lizenz
vergütungen bis zur Einstellung des V ertriebes seitens der Beschwerdegegner aber wird 
sie diese belangen können. 

c) Fragen kann sich also nur, ob diese Schaden ersatzforderung nicht leicht einzutrei
ben sein werde. Die Beschwerdeführerin verneint die Eintreibbarkeit mit der Begrün
dung, die Hafner A .G. und die Hafner & Co. seien kleine Firmen, die nicht Gewähr 
böten, daß sie diese Forderung nach dem Abschluß des Hauptprozesses tilgen könnten. 

Das angefochtene U rteil versucht diese Auffassung nicht zu widerlegen, sondern 
scheint die Befürchtung der Beschwerdeführerin gegentei ls anzuerkennen. Es sagt näm
lich nach der Wiedergabe des be treffenden Anbringens : « Mangels anderer näherer 
Angaben ist deshalb anzunehmen, daß d er von der Klägerin zu befürchtende Nachteil 
in der Einbuße von Lizenzgebühren bes teht, für deren Ersatz die Beklagte wegen man-
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gelnder Zahlungsfähigkeit nicht mehr belangt werden könnte.» Die Wendung «der von 
der Klägerin zu befürchtende Nachteil » deutet an, daß dieser Nachteil von der Beschwer
deführerin nicht nur befürchtet wird, sondern von ihr wirklich zu befürchten ist. Es 
kann d enn auch nicht wohl anders sein, nachdem der Zivilgerichtspräsident selber davon 
ausgeht, ein vorsorgliches Verbot patentverletzender Handlungen wäre für die Be
schwerdegegner existenzvernichtend, so daß sie nicht einmal m ehr die Mittel hätten, sich 
auf d en Hauptprozeß einzulassen oder ihn zu Ende zu führen . Es ist nicht zu ersehen, 
weshalb das Unterliegen im Hauptprozeß für die Beschwerdegegner nicht ebenfalls 
existenzvernichtend wäre, so daß ihnen die Mittel zur Tragung der finanziellen Folgen, 
d. h. insbesondere zur Entschädigung der Beschwerdeführerin, fehlen würden. Eine 
gegenteilige Auffassung des Zivilgerichtspräsidenten würde an einem d erartigen Mangel 
an Logik leiden, daß sie als offenkundig widersprüchlich und damit a ls willkürlich be
zeichnet werden müßte. 

Sei dem wie ihm wolle, erklärt das angefochtene Urteil j edenfalls nicht, die Beschwer
degegner würden nach dem Unterliegen im H auptprozeß ohne weiteres in d er Lage sein, 
der Beschwerdeführerin d en voraussichtlichen Schaden zu ersetzen. Das Gesuch ist mit 
der Begründung abgewiesen worden: «Nun handelt es sich aber bei d er Klägerin um 
ein weltweites Unternehmen. Eine allfällige durch die T ätigkeit der Beklagten verursach
te Einbuße an Lizenzgebühren wird in ihrem Gesamtumsatz und -gewinn kaum spürbar 
in Erscheinung treten. Anderseits geht es bei den Beklagten doch um eine Existenzfrage. 
D er für die Klägerin zu erzielende Vorteil steht daher in keinem Verhältnis zu dem den 
Beklagten drohenden Nachteil.» Der Zivilgerichtspräsident verweigert also der Be
schwerdeführerin das R echt, weil der Ausfall, den ihr die Handlungen der Beschwerde
gegner verursachten, angesichts des V ermögens und Einkommens der Beschwerdeführe
rin nicht so stark ins Gewicht fa lle wie die wirtschaftlichen Folgen, die eine vorsorgliche 
V erfügung für die Beschwerdegegner hätte. Diese Begründung geht an der Frage, ob 
der Nachteil, d en die patentverletzenden H andlungen für die Beschwerdeführerin haben, 
leicht zu ersetzen sei, vollständig vorbei und ist daher willkürlich. Art. 77 Abs. 2 PatG 
erlaubt nicht, der Finanzstärke des Gesuchstellers R echnung zu tragen, und die Finanz
schwäch e des Gesuchsgegners kann höchstens ein Grund sein, ihm die schädigenden 
Handlungen vorsorglich zu verbieten, keinenfalls aber ein Grund, das Begehren um 
Erlaß eines V erbotes abzuweisen . . . . 

10. Der Zivilgerichtspräsident hat das Gesuch auch mit d er Begründung abgewiesen, 
Art. 77 Abs. 2 PatG verlange, daß d er d em Gesuchsteller drohende Nachteil nur durch 
eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden könne. Er wirft der Beschwerdeführe
rin vor, sie habe das V ergleichsangebot ihrer G egner, bis zur Beendigung des Haupt
prozesses für j eden verkauften Apparat einen Betrag in der Höhe einer angemessenen 
Lizenzvergütung zu hinterlegen , abgelehnt. Durch Annahme dieses Angebotes wäre die 
Gefahr, die entgangenen Lizenzvergütungen nach gewonnenem Prozeß nicht herein
zubringen, behoben worden . Auf Grund des Angebotes der Gesuchsgegner hä tten sicher 
auch noch weitere den Interessen d er Beschwerdeführerin dienende Bedingungen ver
einbart werden können. Durch Ablehnung des Angebotes habe die Beschwerdeführerin 
auf die Möglichkeit verzichtet, den Nachteil auf einem anderen W ege als durch eine 
vorsorgliche Maßnahme abzuwenden . 

Die Beschwerdeführerin sieht auch in diesen Erwägungen eine klare Verletzung des 
Patentgesetzes und damit einen Verstoß gegen Art.4 BV. 

Die vorsorgliche M aßnahme setzt nach Art. 77 Abs. 2 PatG voraus, daß der dem Ge
suchsteller drohende nicht leicht ersetzbare Nachteil nur durch sie abgewendet werden 
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kann. BLUM/ PEDRAZZINI, Art. 77 Anm.4 lit.d , halten diese Voraussetzung schon dann 
für erfüllt, wenn dem Gesuchsteller zur Wahrung seiner Interessen kein anderes Mittel 
rechtlicher Natur zur Verfügung steht. Sie sagen, eine vorsorgliche M aßnahme zum 
Zwecke der Beweissicherung könne z.B. nicht deswegen verweigert werden, weil der 
Gesuchsteller den patentverletzenden Gegenstand kaufen könnte. 

Im Abschluß eines Vergleiches mit dem Paten tverletzer kann man kaum im Sinne der 
Auffassung BLUM/PEDRAZZINI ein l\iiittel rechtlicher Natur zur Abwendung d es Nachteils 
sehen. Der V ergleich ist wie der Ankauf eines patentverletzenden Gegenstandes ein 
R echtsgeschäft, zu dessen Abschluß der V erletzte nicht verpflichtet ist. D er Abschluß 
eines angem essenen Vergleiches ist ihm übrigens nur möglich, wenn ihm das Druckmittel 
der vorsorglichen Maßnahme zur Verfügung steht ; schlösse ein «Vergleichsangebot» 
des Gegners d en Erlaß einer vorsorglichen Maßnahme von vornherein aus, so wäre der 
Verletzte dem Wohlwollen des Gegners ausgeliefert. Es erübrigt sich indessen, zur er
wähnten Auffassung von BLuM/PEDRAZZINI abschließend Stellung zu nehmen; d enn es 
ist offensichtlich, daß j edenfalls die Ablehnung d es vorliegenden «Vergleichsangebotes» 
den Richter nicht berechtigte, die vorsorgliche Maßnahme zu verweigern. Das Gesetz 
trägt nämlich der Möglichkeit, die den Beschwerdegegnern mit ihrem «Vergleichsange
bot» vorschwebte, ausdrücklich Rechnung. Es bestimmt in Art. 79 Abs. 2 PatG: « Leistet 
die Gegenpartei zugunsten des Antragstellers eine angemessene Sicherheit, so kann von 
einer vorsorglichen Maßnahme abgesehen oder eine verfügte Maßnahme ganz oder 
teilweise aufgehoben werden.» Damit ist deutlich gesagt, daß die Sicherheit nicht nur 
angeboten, sond ern tatsächlich geleistet werden muß, damit der Richter von der vor
sorglichen Maßnahme absehen kann. Der Zivilgerichtspräsident hätte es in der Hand 
gehabt, die von den Beschwerdegegnern angebotene Sicherheit, wenn sie angemessen 
war, gegen den Willen der Beschwerdeführerin leisten zu lassen und hierauf die vorsorg
liche M aßnahme abzulehnen oder wied er aufzuheben. Dagegen durfte er nicht die ange
botene Sicherheit nicht annehmen, aber die vorsorgliche Maßnahme dennoch unter 
Hinweis auf dieses Angebot verweigern. Dieses Vorgehen läuft auf eine Maßregelung der 
Beschwerdeführerin hinaus, weil sie über das Angebot, so wie es lautete, nicht Vergleichs
verhandlungen führen wollte, sei es, daß sie es für unangemessen niedrig hielt, sei es, daß 
sie befürchtete, ihre Lizenznehmer könnten ihr begründeterweise Vorwürfe machen und 
Schadenersatzansprüche stellen. Das Vorgehen des Zivilgerichtspräsidenten ist will 
kürlich, weil es gegen den klaren Sinn des Art. 79 Abs. 2 PatG verstößt. 

II. Muster- und Modellrecht 

MMG Art. ljf., Art.25 und Art.26, OR Art.41 

Feststellungsklage: Der Verletzte hat jedenfalls dann Anspruch auf gesonderte 
urtei{smäßige Feststellung der Verletzung, wenn dies zur Behebung der Verletzung 
oder Gefährdung seiner Exklusivrechte beitragen kann. Dieser Anspruch setzt kein 
Verschulden des Verletzers voraus und besteht auch, wenn gleichzeitig auf Unter
lassung und Schadenersatz geklagt wird. 
Bei schuldhafter Verletzung von Musterrechten steht dem Verletz ten nur ein An
spruch auf Schadenersatz, nicht aber auf Herausgabe des vom Verletzer erzielten 
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Gewinnes zu. Doch gibt der Umsatz, den der Verletzer mit dem nachgemachten 
Muster erzielt hat, in der Regel einen Anhaltspunkt für die Ermittlung des vom 
Verletzten erlittenen Schadens. Der Verletzer ist aber zum Gegenbeweis zuzulas
sen, daß der von ihm erzielte Umsatz auch ohne sein Dazwischentreten vom Ver
letzten nicht erreicht worden wäre. 
Ein Anspruch auf Ersatz mittelbaren Schadens, der durch Verdrängung aus einem 
bestimmten Markt entstanden sei, kann nicht daraus abgeleitet werden, daß der 
Beklagte auch die Exklusivrechte Dritter verletzt hat. 

Action declaratoire: le lese a le droit en tout cas de solliciter separiment La consta
tation judiciaire de la violation, lorsque cela peut contribuer a la cessation de La 
violation ou du piril mena;ant son droit exclusif. Ce droit n' est pas soumis a La 
condition de l' existence d'une faule de l' auteur de La violation et il peut etre exerci 
lorsqu'il est demande simultanement La cessation et des dommages-interets. 
En cas de violation fautive du droit au modele, le lese ne peut pretendre qu' a des 
dommages-interets et non a la restitution des binifices realises par l' auteur. Ce
pendant, le chijfre d' ajfaires realise par ce dernier avec le modele contrefait est un 
indice qui permet de fixer le dommage subi par le lese. 
L' auteur est admis a rapporter la contre-preuve que son chijfre d' ajfaires n' aurait 
pas ete atteint par le lese meme sans ses agissements. 
Une demande en riparation du dommage indirect resultant de l' eviction d'un marchi 
determine ne peut etrefondee sur le motif que le difendeur a egalement viole les droits 
exclusifs des tiers. 

GVG (St. Gallen) 1962, 34ff., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons 
St. Gallen vom 2. März 1962. 

Die Klägerin hatte am 22 ./2 7. Mai 1958 ein Stickereimuster Nr. 81905 international 
hinterlegt. Da die Beklagte in d er Folge dieses Muster nachmachte und mit d em nach
gemachten Muster versehen e W are in Verkehr brachte, reichte die Klägerin beim Han
delsgericht Klage auf Fests tellung d er V erletzung ihrer Musterrechte, auf Verbot der 
weiteren Herstellung und V eräußerung von mit dem nachgemachten Muster versehener 
Ware und auf Schadenersatz ein. Das Handelsgericht hat die von der Beklagten gegen die 
Gültigkeit der Hinterlegung erhobene Einwendung der fehlenden Originalität wie auch 
die Einrede der Verjährung der eingeklagten Ansprüche zurückgewiesen und sowohl 
das Begehren auf gerichtliche Feststellung der Musterschutzverletzung als auch das 
Unterlassungs- und das Schadenersatzbegehren grundsätzlich geschützt. 

Aus den Erwägungen: 

1. Zum Feststellungsbegehren: 
Die Klägerin verlangt mit dem R echtsbegehren Ziff. 1 die gerichtliche Feststellung 

der von der Beklagten begangenen Musterschutzverletzung. Nun sieht das MMG aller
dings - im Gegensatz zum UWG (Art . 2 lit.a) und dem neuen Patentgesetz (Art. 74 
Ziff. 2) - einen Anspruch d es V erletz ten auf Feststellung der Widerrechtlichkeit bzw. der 
widerrechtlichen Verletzung nicht ausdrücklich vor. Die herrschende Meinung geht 
aber heute dahin, daß ein entsprechender Anspruch im Bereich des lmmaterialgüter-
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rechts ganz allgemein von Bundesrechts wegen besteht (so vor allem TROLLER, Der 
schweizerische gewerbliche Rechtsschutz, S.214ff.; LEUCH in SJZ 36, 293ff.; entspre
chend für d en Bereich des Markenrechts MATTER, Kommentar zum MSchG, S. 212 
lit. b, cc) . Auch das Bundesgericht anerkennt in seiner neueren Rechtsprechung (im 
Gegensatz zur früheren, vgl. z.B. BGE 55 II 139, 64 II 223) für den Bereich des Bundes
privatrechts allgemein einen bundesrechtlichen Anspruch auf Feststellung bestimmter 
R echtsverhältnisse (vgl. BGE 77 II 348, 79 II 394, 84 II 495). Voraussetzung für einen 
solchen materiell-rechtlichen Feststellungsanspruch ist aber in j edem Fall (entsprechend 
wie für den kantonalrechtlichen gemäß Art. 171 ZP), daß ein rechtliches Interesse des 
Verletzten an d er gerichtlichen Feststellung des streitigen R echtsverhältnisses bzw. der 
Verletzung besteht und da ß dieses Interesse nicht oder doch nicht im vollen Umfang 
durch L eistungs- oder Gestaltungsurteil befriedigt werden kann (vgl. TROLLER, a.a.O., 
S. 216; M ATTER, a.a.O. , S.212). Das bedeutet indessen nicht, daß die Möglichkeit einer 
Leistungs- oder Gestaltungsklage den Anspruch auf Feststellung der Widerrechtlichkeit 
einer Verletzungshandlung notwendigerweise ausschließt. Der V erletzte kann ein schutz
würdiges Interesse daran haben, daß nicht bloß in der Urteilsbegründung die Verletzung 
seiner Rechte festgehalten wird und das Dispositiv nur Folgen (Verbot, Schadenersatz 
usw. ) festhält, sondern daß gerade auch im Dispositiv die Verletzung umschrieben wird. 
Anerkannt wird ein solches rechtlich zu beachtendes Interesse immer dann, wenn die 
urteilsmäßige Feststellung zur Beseitigung der Verletzung oder Gefährdung beitragen 
kann und insbesondere auch, wenn Urteilspublikation in Frage kommt (vgl. TROLLER, 
a .a.P. ; VON BüREN, Kommentar zum UWG, S.165f., N 3; BGE 77 II 186, 83 II 359). 
Im vorliegenden Fall steht zwar eine Urteilspublikation nicht zur Diskussion, hingegen 
liegt auf der Hand, daß die gerichtliche Feststellung der erfolgten Verletzung und ihrer 
Widerrechtlichkeit den Urteilsspruch besonders einprägsam gestaltet und so wesentlich 
zur Behebung d er Verletzung und Ausschaltung der Gefährdung beiträgt. Der Klägerin 
muß daher ein schutzwürdiges und damit auch rechtlich zu beachtendes Interesse an der 
urteilsmäßigen Feststellung der widerrechtlichen Verletzung ihrer Musterrechte durch 
die Beklagte zugebilligt werden. Ihr dahingehendes Begehren ist somit zu schützen. Dies 
hätte auch dann zu geschehen, wenn der Beklagten kein V erschulden zur Last gelegt 
werden könnte (vgl. BGE 74 II 243) . Tatsächlich trifft diese aber ein erhebliches Ver
schulden. Um so eher muß dem Feststellungsbegehren stattgegeben werden. 

2. Zum Schadenersatzbegehren: 
Dieses Begehren läßt sich rechtlich auf Art.25 und 26 MMG in Verbindung mit 

Art. 41 OR stützen. Es setzt notwendigerweise ein Verschulden voraus. Ein solches lag 
hier offenkundig vor. (Wird näher ausgeführt.) 

a ) Die Klägerin macht einen unmittelbaren Schaden (Gewinnentgang) von 
Fr. 32 904.15 geltend . Ihre Schadensrechnung beruht auf d er Annahme, daß sie ohne die 
Verletzungshandlung der Beklagten den von dieser mit dem nachgemachten Muster 
erzielten Umsatz selbst erzielt hätte. Diese Betrachtungsweise wird tatsächlich in Theorie 
und Praxis vielfach verfochten (vgl. insbesondere TROLLER, G ewerblicher R echtsschutz, 
S.226f.; DüRR, Kommenta r zum MMG, S.34; BGE 63 II 277, 59 II 205 ; vgl. auch 
Kommentar OsER/ScHÖNENBERGER, N 2 zu Art.423 OR), und auch das Handelsgericht 
ist schon wiederholt bei der Schadensermittlung in Fällen der V erletzung von lmmate
rialgüterrechten von ihr ausgegangen. In neueren Entscheidungen hat es aber die Ein
schränkung gemacht, daß der Umsatz des Verletzers mit dem nachgemachten Artikel 
nur ein Indiz für den dem Verletzten entgangenen Umsatz bilde und nicht allgemein 
gesagt werden könne, dieser sei dem ersteren gleich (vgl. z.B. Beweisdekret vom 31. Au-
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gust 196 1, i . S. T ./L. und T. betreffend Markenschutz) . Diese Einschränkung ergibt sich 
aus d em W esen des Schadenersatzes, wonach grundsätzlich zu ersetzen ist, was dem 
Gesch ädigten tatsächlich entgangen ist. Wollte man schlechthin a uf den vom Verletzer 
erzielten Umsatz abstellen, so wäre d as im Grunde genommen nich t m ehr Zusprache von 
Schadenersatz, sondern V or teilszuweisung aus (unech ter) Geschäftsführung ohne Auf
trag gemäß Art.423 OR. Mit d ieser Konstruktion wird in der T a t verschiedentlich 
operiert (vgl. TROLLER, a .a .O., S. 227, und dort zitierte Literatu r und Judika tur), doch 
steh t ihr für d en Bereich d es Muster- und Modellrechts en tgegen, daß die Art. 25 und 26 
MMG die finanziellen Ansprüche des Verletzten ausdrücklich a ls Schad enersatzansprü
che vorseh en, nicht a ls Ansprüche auf Vorteilsaneignung bzw. Gewinnherausgabe. 
Insofern entspricht die R egelung des MMG derjenigen d es M arkenrech ts (Art. 25 Abs. 2 
MSch G) und des W ettbewerbsrech tes (Art. 2 Abs. l lit. d U W G ). Aus d iesen Bestimmun
gen aber hat das Bundesgericht geschlossen, daß sie fü r einen über den Schadenersa tz
a nspruch hinausgehenden Anspruch auf Gewinnherausgabe a us Art. 423 OR keinen 
R aum ließen (vgl. BGE 36 II 601 f., 73 II 197 Erw. 5, 79 II 327 Erw. 5; vgl. ferner M AT
TER, K ommentar zum MSchG, S. 239). Das gleiche muß fo lgerich tig auch für den Be
re ich des Muster- und M odellrech ts gelten. Dem steht ni ch t en tgegen, da ß das Bundes
gericht bei Patentnachahmung dem Verletzten unter dem früheren R echt einen Gewinn
herausgabeanspruch gestützt auf Art. 423 OR zuerkann te; d enn dor t m ochte sich das 
aus der Überlegung h eraus rechtfe rtigen, d aß der Nacha hmer einer patentierten Erfin
dung ohne die V erletzungsha ndlung gar keine M öglichkeit zum Verkauf d es in Frage 
steh enden Erzeugnisses gehabt hä tte. Diese Ü berlegung trifft aber im Falle der Muster
rechtsverletzung (entsprechend wie bei Markenrechtsverletzung und unla uterem W ett
bewerb) nicht oder d och nicht in gleich em M aße zu, da hier vom K onkurrenten vielfach 
mit anderen Erzeugnissen ähnlich er, aber nicht zu beanstandender Art die gleichen 
Gesch äfte h ä tten getä tigt werden können. Das Bundesgerich t hat es daher wie erwähnt 
ausdrücklich abgelehnt, die für d ie Patentnachahmung a nerkann ten Grundsätze über 
die G ewinnherausgabe auf die Fälle von M arkenrech tsverletzungen u nd unlauteren 
W ettbewerb zu übertragen (vgl. vor a llem die zitierten BGE 36 II 601 f. und 73 II 197 ff. ), 
und d em entsprechend verbie tet sich auch ihre Anwendung auf Musterrechtsverletzun
gen. Die Klägerin begründet denn auch ihre Forderung im Prinzip a ls solche auf Scha
denersatz, nicht auf Gewinnherausgabe. Es ist ihr d emnach nur zu ersetzen was sie 
zufolge der V erletzungshand lungen der Beklag ten weniger einnahm, d . h . der ihr tat
sächlich entgangen e G ewinn. Bei dessen Ermittlung d arf aber wie bemerkt der U msatz, 
den die Beklagte mit dem nachgemach ten Muster erzielt hat, wenigstens als Anhalts
punkt genommen werden. 

Die Beklagte behaup te t nun, die Klägerin h ä tte zu dem von ihr berechneten Preis in 
Berlin überhaupt nicht ins Gesch äft kommen können, selbst wenn sie, d ie Beklagte, gar 
nicht auf d en Plan getreten wäre; um in Berlin ins Gesch äft zu kommen, hätte die Kläge
rin ihrem dortigen Vertreter m it einem N ettogewinn von höchstens Fr. - .50/m (sta tt 
Fr. 2. 34) verkaufen müssen. Dieser Einwand ist beachtlich und muß daher auf seine 
Richtigkeit geprüft werden. (Wird näher ausgeführt. ) 

b ) Die Klägerin m acht überdies einen mittelbaren Schaden geltend, d en sie auf min
destens die Hälfte d es unmittelbaren Schad ens beziffert . Sie führt dazu aus, der Fall des 
von der Beklag ten kopier ten Musters der Klägerin stehe keineswegs vereinzelt da . Die 
Beklagte habe auch Stickereimuster anderer Firmen kopier t. 

Dazu ist vorweg zu bemerken, da ß unter dem G esichtspunkt des mi ttelbaren Schadens 
nur das berücksichtigt werden kann, was d er Klägerin ü ber ihren d irekten Schaden 
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hinaus noch zufolge der ihre eigenen Musterrechte verletzenden Lieferungen der Be
klagten entgangen ist ; denn nur in diesen Lieferungen liegen unerlaubte Handlungen 
zum Nachteil der Klägerin, die sie zu Schadenersatz berechtigen. Hingegen fällt in 
diesem Zusammenhang außer Betracht, was d er Klägerin dadurch entgangen ist, daß 
(wie sie behauptet) die Beklagte mit andern Produkten den Berliner Markt erobert und 
die Klägerin daraus verdrängt hat ; denn durch diese weiteren Produkte der Beklagten 
wurden die Musterrechte d er Klägerin nicht verletzt. Ihr gegenüber waren solche 
Lieferungen der Beklagten nicht unstatthaft, mögen durch sie auch Exklusivrechte 
Dritter verletzt worden sein. Es ist dem Gutdünken dieser Dritten überlassen , ob sie aus 
einer allfälligen Verletzung ihrer Exklusivrechte Schadenersatzansprüche herleiten 
wollen. 

MMC Art.12 <,ijf.1 

Begriff der formellen Neuheit eines Musters: Bei Mustern, die nicht oder nicht 
ausschliv]lichfür den Export bestimmt sind, wirkt das Vorbekanntsein im Ausland 
allein nicht neuheitszerstörend. 
Vorbekannt ist ein Muster nicht schon dann, wenn es einem einzelnen Kunden oder 
dessen Angestellten bekanntgegeben wurde. 

Notion de la nouveauteformelle d'un modele. Pour les modeles qui ne sont pas - ou 
pas exclusivement - destines a l' exportation, le fait qu'ils etaient de.Ja connus a 
l' etranger n' est pas suffisant, en soi, pour etre destructeur de nouveaute. 
Un modele n' est pas encore connu du seul fait qu' il ait ete soumis a un seul client 
ou a ses employes. 

GVG (St.Gallen) 1962, 38ff. , Urteil des Handelsgerichtes des Kantons 
St. Gallen vom 2. März 1962. 

Die Klägerin hatte am 5. Februar 1958 ein Stickereimuster Nr. 69 906 international 
hinterlegt. Dieses Muster wurde von der Beklagten nachgemacht. In dem darauf von der 
Klägerin angehobenen Prozeß bestritt die Beklagte sowohl die Originalität (materielle 
Neuheit) als auch die formell e Neuheit im Sinn von Art.12 Ziff. 1 MMG, letztere mit d er 
Begründung, es liege schon eine aus der Zeit vor der Hinterlegung datierende Kalkula
tionskarte der Klägerin bei den Akten und außerdem habe die Klägerin am 29.Januar 
1958, a lso ebenfalls vor der Hinterlegung des Musters, einem Kunden in Berlin einen 
Auftrag über mit diesem Muster versehene Ware bestätigt. Das Handelsgericht hat die 
Einwendungen der Beklagten zurückgewiesen und sowohl die materielle wie die form elle 
Neuheit d es Musters bejaht. Zur Frage der formellen Neuheit hat es im wesentlichen 
folgendes ausgeführt : 

Die Beklagte macht weiter geltend, die Hinterlegung des klägerischen Dessins 
Nr. 69906 sei ungültig, weil es vor derselben im In- und Ausland bereits bekannt gewesen 
sei. Nach Art. 12 Ziff. 1 MMG ist die Hinterlegung in der Tat ungültig, wenn das Muster 
zur Zeit der Hinterlegung nicht mehr neu gewesen ist. Es handelt sich hier um die 
sogenannte formelle Neuheit, die nach d er eben erwähnten Bestimmung so lange gegeben 
ist, als das Muster weder im Publikum noch in den beteiligten Verkehrskreisen bekannt 
ist. War es dagegen zur Z eit der Hinterlegung in diesen Kreisen bekannt, so genießt es 
trotz Hinterlegung den Schutz des Gesetzes nicht, und zwar selbst dann nicht, wenn es 
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zur Zeit, als es geschaffen wurde, originell war, also materielle Neuheit aufwies. Beweis
pflichtig für das Nichtvorhandensein der formellen Neuheit im Sinn von Art.12 Ziff. 1 
MMG ist die Beklagte; denn gemäß Art. 6 MMG begründet die Tatsache der Hinter
legung die (widerlegbare) Vermutung der Neuheit (sowie der Richtigkeit der angege
benen Urheberschaft, die hier nicht bestritten ist). Diese Vermutung gilt auch für Muster, 
die, wie das hier in Frage stehende der Klägerin, bloß Gegenstand einer internationalen 
Hinterlegung sind (woran es nichts ändert, daß das Haager Abkommen betreffend die 
internationale Hinterlegung der gewerblichen Muster und Modelle vom 2.Juni 1934 
eine entsprechende Bestimmung nicht enthält; vgl. BGE 80 II 360f.; KGE 1937 Nr. 38). 
Nach Art. 23 bis MMG verleiht die internationale Hinterlegung überhaupt ganz allge
m ein den vollen Schutz des MMG, wie wenn das Muster intern hinterlegt worden wäre. 

Die Beklagte bringt zur Begründung ihrer Einrede d er fehlenden Neuheit des kläge
rischen Musters Nr. 69 906 vor, dieses Muster sei schon vor der Hinterlegung bekannt 
gewesen, indem schon am 29.Januar 1958 gegenüber der Firma G. in Berlin ein Auftrag 
über mit diesem Muster versehene Ware bestätigt worden sei und der betreffende Auftrag 
schon vorher erfolgt sein müsse. Zum Beweis hiefür beruft sie sich auf die von der Klägerin 
eingereichten Akten Nr.5 und 7. Beim klägerischen act.5 handelt es sich um eine Kal
kulationskarte zum streitigen Dessin Nr. 69 906, die das Datum 16.J anuar 1958 trägt, und 
das klägerische act. 7 ist die Photokopie einer an die Firma G. in Berlin gerichteten 
Auftragsbestätigung vom 29.Januar 1958, die unbestrittenermaßen z. T. Ware mit dem 
streitigen Stickereimuster Nr. 69906 betrifft. Weitere Tatsachen hat die Beklagte zur 
Begründung ihrer Ungültigkeitseinrede nicht vorgebracht. Es frägt sich daher nur, ob 
mit den eben erwähnten Tatsachen und Akten der Beweis für die fehlende formelle 
Neuheit des klägerischen Musters Nr. 69906 im Zeitpunkt der Hinterlegung und damit 
für d eren Ungültigkeit erbracht ist. Die Klägerin bestreitet das und macht dazu in erster 
Linie geltend, nur das vorgängige Bekanntwerden des Musters im Inland - ein solches 
wird nicht behauptet - wäre neuheitsschädlich, nicht aber der Verkauf desselben im 
Ausland. Richtig ist, daß die bisherige Praxis des Bundesgerichtes und auch des Handels
gerichtes grundsätzlich dahin ging, daß die Frage der Neuheit nicht nach dem Uni
versal-, sondern nach eiern Territorialprinzip zu beantworten sei, daß es also darauf 
ankomme, ob in der Schweiz neuheitszerstörende Tatsachen bewiesen seien (vgl. BGE 
39 II 117, 56 II 76 und 235, 57 II 374, 59 II 199; ferner KGE 1937 Nr.41 ). Streitig ist 
indessen, ob dieses Prinzip vorbehaltlos gilt. Das Bundesgericht hat in BGE 56 II 235 den 
Standpunkt vertreten, daß von diesem Prinzip eine Ausnahme zu machen sei bei Mu
stern, die ausschließlich für den Export bestimmt seien. Bei solchen Mustern will es auch 
das Vorbekanntsein im Ausland berücksichtigt wissen. An diesem Standpunkt hat es auch 
in BGE 59 II 200 festgehalten, dabei aber neuerdings betont, daß die Verhältnisse im 
Ausland nur bei ausschließlichen Exportmustern in Betracht zu ziehen seien (ebenso 
DüRR, Kommentar zum MMG, S. 1 7). Die Auffassung, daß wenigstens bei reinen 
Exportmustern die Verhältnisse im Ausland mitzuberücksichtigen seien, ist indessen 
verschiedentlich auf Widerspruch gestoßen (vgl. z.B. W. WEGELIN, Zum Begriff des 
Exportmusters, in Beiträge zum Wirtschaftsrecht, Festgabe für d en Schweizerischen 
Juristentag 1944, S. 323 ff.; Urtei l d es st. gallischen Handelsgerichts in Sachen R. /W. vom 
5. Oktober 1932; GuHL in ZBJV 64, 441; aus der neuesten Zeit insbesondere TROLLER, 
Immaterialgüterrecht I, S.481). Im vorliegenden Fall erübrigt es sich, zu dieser Kontro
verse Stellung zu nehmen, weil das streitige Muster der Klägerin, wie diese mit Recht 
geltend macht, kein reines Exportmuster darstellt. Nach d er Auskunft der fachkundigen 
Richter sind Muster von der Art des streitigen ganz allgemein nicht ausschließlich für 
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den Export bestimmt, sondern werden durchwegs auch in den Kollektionen für die 
inländischen Kunden geführt. Es besteht nicht der geringste Anlaß, gerade für das 
streitige Muster Nr. 69 906 etwas anderes anzunehmen. Handelt es sich aber bei diesem 
nicht um ein ausschließliches Exportmuster, so kommt es auch nach der Praxis des Bun
desgerichtes nicht darauf an, ob es schon einige Tage vor der Hinterlegung in Berlin 
bekannt war. Die Einrede d er fehlenden formellen Neuheit hä lt daher schon aus diesem 
Grunde nicht stich. 

Die Einrede wäre aber selbst dann nicht begründet, wenn es grundsätzlich auch auf 
die Verhältnisse im Ausland ankommen würde. Wie erwähnt, gilt nach der maßgebenden 
Bestimmung von Art. 12 Ziff. 1 MMG ein Muster als neu, solange es weder im Publikum 
noch in den beteiligten Verkehrskreisen bekannt ist. Als «beteiligte Verkehrskreise» 
sind offenbar diejenigen Personen und Unternehmer zu betrachten, die d erartige Muster 
herstellen und mit ihnen Handel treiben (so TROLLER, a .a.O., S.478, unter Berufung 
auf GuYER, Kommentar zum MMG, S.45); a ls «Publikum» können die möglichen 
Abnehmer gelten, eventuell darüber hinaus auch alle weiteren Personen (die Frage, wie 
weit der Begriff zu fassen ist, ist nach TROLLER, a.a.O., S.479, bisher noch nicht ent
schieden worden; für den vorliegenden Fall ist die Frage, wie die Grenzen dieses Begriffes 
zu ziehen sind, ohne Belang). Notwendig ist auf jeden Fall die Kenntnisnahme durch 
außenstehende Personen; die betriebsinterne Kenntnis wirkt auf keinen Fall neuheits
zerstörend. Das klägerische act. 5, die Kalkulationskarte der Klägerin zum streitigen 
Dessin, besagt nun für sich allein selbstverständlich noch nichts darüber, ob Außen
stehende von diesem Dessin vor seiner Hinterlegung K enntnis erhielten. Hingegen ist 
aus dem klägerischen act. 7, der erwähnten Auftragsbestätigung an die Berliner Firma G. 
zu schließen, daß wenigstens dieser Kunde oder Angestellte oder Vertreter desselben vor 
der am 3./5. Februar 1958 erfolgten Hinterlegung von diesem Dessin K enntnis erhielten, 
nämlich spätestens am 29.Januar 1958, wahrsch einlich schon etwas früher , da an diesem 
Tag d er dahingehende Auftrag bereits bestätigt wurde. (Daß die Klägerin selbst einem 
Kunden von ihrem Muster vorzeitig K enntnis gegeben hat, ändert an der grundsätzli
chen Beachtlichkeit dieser K enntnisnahme für die Frage des Vorbekanntseins nichts, wie 
überhaupt allgemein neuheitszerstörende Handlungen des Musterinhabers selbst unter 
dem Gesichtspunkt von Art.12 Ziff. 1 MMG zu berücksichtigen sind. ) Nun ist aber vor 
der Hinterlegung nur eben die Kenntnisnahme durch diesen einen Kunden (oder seine 
Angestellten) nachgewiesen, nicht dagegen auch die Kenntnisnahme durch weitere 
Personen. Der Umstand, daß das Muster diesem Kunden vorgezeigt und seine Bestellung 
entgegengenommen wurde, rechtfertigt aber noch nicht den Schluß, daß bereits ein wei
terer Personenkreis schon vor der kurz danach erfolgten Hinterlegung vom streitigen 
Muster Kenntnis erhielt. Nun deutet schon der Wortlaut des Gesetzes bzw. die darin 
verwendeten Ausdrücke « Publikum» und «Verkehrskreise » unmißverständlich darauf 
hin, daß nur die Kenntnis durch eine M ehrzahl von Personen neuheitszerstörend wirken 
soll. Die herrschende M einung geht denn auch dahin, daß die Kenntnisnahme durch 
einzelne oder wenige Personen die Neuheit nicht zerstprt (so vor allem TROLLER, a .a.O., 
S.480 ; in BGE 29 II 368 wurde sogar ausgeführt, es sei, damit von einem Bekanntsein 
in den beteiligten Verkehrskreisen gesprochen werden könne, erforderlich, daß eine 
größere Mehrhei t von Industriellen und H ändlern des Produktes das Muster kenne). 
Die Bekanntgabe an eine kleine Anzahl von Personen genügt nur, wenn das Muster für 
einen engen Kreis von Abnehmern bestimmt ist (BGE 54 II 62). Letzteres kann aber von 
einem Stickereimuster für Blusenstoffe, das sowohl für den inländischen wie den auslän
dischen Markt bestimmt war, nicht gesagt werden. Auf jeden Fall kann aus der a llein 
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nachgewiesenen K enntnisgabe an einen einzigen Kunden und allenfalls gewisse Ange
stellte d esselben nicht schon ein Bekanntsein in den maßgebenden Verkehrskreisen oder 
gar im Publikum abgeleitet werden. Das ginge nicht einmal dann an, wenn diesem 
Kunden, d . h. der Firma G . in Berlin, ein Exemplar des Musters übergeben worden wäre, 
was bestritten wird. Es kann da her dahingestell t bleiben, wie es sich damit verhält. 

MMG Art.2 und Art.3 

Schutefähig sind Formen , welche auf die Erreichung einer ästhetischen Wirkung 
gerichtet sind, d. h. sogenannte Geschmacksmuster. Nicht schutefähig sind Formen, 
die ausschließlich oder vorwiegend nütz[ichkeitsbedingt sind, d. h. sogenannte Ge
brauchsmuster. 
Scheibenbildern für Schießzwecke geht jede ästhetische Zielrichtung ab; sie sind 
nicht musterschutefähig. 

Sont protegeables les formes qui tendent a l' obtention d'un effet esthetique, c' est-a
dire les modeles d' ornement. Ne sont pas protegeables les formes qui sont imposees 
exclusivement ou de maniere preponderante par des motifs d'utilite, c' est-a-dire les 
modeles d'utilite. 
Des formes circulaires pour des cibles ne presentent aucun caractere esthetique et ne 
sont pas protegeables. 

PMMBl 1968 I 4, Rechtsauskunft des Eidgenössischen Amtes für geisti
ges Eigentum vom 23.November 1965. 

2. Schützenscheiben sind dazu bestimmt, daß m an auf sie schießt. Zu diesem Zweck 
müssen sie so gestaltet sein, daß die Treffsicherheit des Schützen gewertet werden kann. 
Dieses Ziel erreicht seit j eher die Unterteilung der Scheibe in Kreise. Diesen Kreisen geht 
unseres Erachtens j ede ästhetische Zielrichtung ab ; denn ihre Aufgabe ist einzig und 
a llein die W ertung des Treffvermögens. Ohne die Kreise erfüllt die Scheibe ihren Zweck 
nicht. Nach unserem D afürhalten sind daher diese Kreise ausschließlich nützlichkeits
bedingt, wobei es überhaupt nicht darauf ankommen kann, ob es sich um eine !Oer oder 
5er Einteilung handelt, ob die Kreise enger oder weiter gezogen sind. Ein Musterschutz 
a n solchen Scheiben mit Kreiseinteilung scheint uns d aher nicht denkbar, möglicherweise 
aber an Figurenscheiben (Olympiascheibe, Tierscheiben usw.), da hier unabhängig vom 
Gebrauchszweck d er graphischen Gestaltung ein gewisser Spielraum offensteht. 

M MG Art. 24 Ziff. 1 und 2, Art. 28 und Art. 29 

Widerrechtlich ist auch die Nachbildung eines geschützten Stickereimusters in 
völlig anderem Material und in ganz anderer Herstellungsweise, nämlich als 
Plastikdecke. 
Das Gericht kann die Einziehung und - trotz des zu engen Wortlautes von Art. 29 -
Vernichtung der widerrechtlichen Nachbildungen verfügen; dies auch dann , wenn 
sie nicht vorsorglich beschlagnahmt worden sind. 
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Nappe en plastique constituant une imitation d'un modele de broderie protege. 
Imitation jugee illicite quand bien meme elle est realisee au moyen de materiaux 
dijferents et par un procede de fabrication totalement different. 
Le Tribunal peut decider la confiscation et - nonobstant la teneur trop restrictive 
de l' art. 29 - la destruction des imitations illicites, meme si celles-ci n' ont pas ete 
saisies provisionnellement. 

GVG (St. Gallen) 1963, 37 ff., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons 
St. Gallen vom 30. Oktober 1963. 

Der Beklagte vertrieb Plast ic-Deckeli, die in ihrer äußern Formgebung praktisch 
genaue Nachbildungen von zwei geschützten Stickerei- bzw. Ätzmustern der Klägerin 
waren. Er wandte ein, daß seine Plastic-Deckeli unmöglich mit den Stickerei- und Ätz
Deckeli der Klägerin verwechselt werden könnten und nicht von der gleichen Kund
schaft gekauft würden, weshalb die Klägerin in ihren R echten nicht verletzt werde. Das 
Handelsgericht wies diesen Einwand zurück und schützte das Klagebegehren auf Fest
stellung der Verletzung der Musterrechte d er Klägerin, untersagte dem Beklagten die 
Nachbildung der klägerischen Muster und den Vertrieb solcher Nachbildungen und 
verpflichtete ihn, die noch in seinem Besitz befindlichen Nachbildungen dem Gericht zur 
V ernichtung abzuliefern. 

Aus den Erwägungen: 

1. Zur Frage der Verletzung: Der Beklagte macht geltend, er habe deswegen die 
Exklusivrechte der Klägerin nicht verletzt, weil die Klägerin nur Stickerei- oder Ätz
Deckeli in Baumwollgarn hinterlegt habe, weil die durch ihn vertriebenen Deckeli aber 
a us Plastic bestünden und sich zum vornherein von diesen Stickerei- und Ätz-Deckeli 
unverwechselbar unterschieden und weil, wer le tztere kaufe, niemals ein Plastic-Deckeli 
kaufen werde. Dieser Einwand ist haltlos. Das Muster ist eine äußere Formgebung, die 
bei der gewerblichen Herstellung eines Gegenstandes als Vorbild dienen soll. Für das 
Muster ist also nur die Form maßgebend und nicht das Material noch auch die Herstel
lungsweise .. . Ob, wie der Beklagte behauptet, nicht die Originale, sondern Ausführun
gen der Muster in Baumwollgarn (oder andern Geweben ) hinterlegt worden sind, ist für 
den Schutzbereich ohne Bedeutung. Art. 3 MMV sieht ausdrücklich vor, daß Muster 
oder Modelle entweder in der Form der gewerblichen Erzeugnisse, für welche sie be
stimmt sind, oder in derjenigen einer andern genügenden Darstellungsweise (z.B. 
Zeichnung oder Photographie) hinterlegt werden können. Die Wirkung der Hinter
legung ist in beiden Fällen die gleiche. Es ist also keineswegs so, daß im ersteren Falle der 
gesetzliche Schutz sich auf die V erwendung des Musters für die hinterlegten Erzeugnisse 
beschränkt. Das MMG gewährt dem Berechtigten das Exklusivrecht an geschützten 
Mustern schlechthin, d.h. auch für andere V erwendungen als die vorerst ins Auge ge
faßte. Der Schutzumfang richtet sich nicht nach der erstmaligen Materialisation ... Das 
Muster muß auch nur geeignet sein, als Vorbild für die gewerbliche H erstellung zu 
dienen; die Benutzungsabsicht ist (anders als im Markenrecht) nicht gefordert und daher 
unwesentlich. Es ergibt sich also, daß die äußere Formgebung als solche, unabhängig 
davon, ob, wie und mit was für Material sie G estalt annimmt und in Erscheinung tritt, den 
Schutz des Gesetzes genießt. Daraus folgt, daß das Exklusivrecht auf sie auch verletzt 
wird, wenn H erstellungsweise und Material der Nachbildung von dem abweichen, was 
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der Berechtigte selbst verwendet. Ebensowenig wie eine als Stickereimuster gedachte 
Formgebung durch Druck oder eine andere gewerbliche R eproduktionsart auf Stoff 
nachgebildet werden darf, ist es zulässig, sie durch Stanzen, Gießen oder dergleichen aus 
Plastic nachzubilden. Es kommt nicht darauf an, ob der Gegenstand, für den das Muster 
primär geschaffen ist, hier also das Stickerei- oder Ätz-Deckeli, vom Gegenstand, der von 
einem andern unter Nachmachung oder Nachahmung des Musters fabriziert worden 
ist, dank dem Material oder aus andern Gründen leicht oder schwer unterschieden wer
den kann, sondern einzig darauf, ob die beiderseitigen äußern Formgebungen, d . h. die 
verwendeten Muster als solche, unterschieden werden können. Das ist hier ganz eindeutig 
nicht der Fall. Die vom Beklagten vertriebenen Plastic-Deckeli weisen eine äußere 
Formgebung auf, die bis in die Einzelheiten derjenigen der klägerischen Muster ent
spricht; sie stellen also nicht nur Nachahmungen, sondern Nachmachungen dar. Hin
sichtlich dessen, was allein Musterbedeutung hat, ist also die V erwechslungsgefahr evi
dent. 

2. Zum Begehren um Einziehung und Vernichtung der Nachbildungen: Gemäß 
Art. 28 MMG kann der Richter u. a. als vorsorgliche Maßnahme die nachgeahmten bzw. 
nachgemachten Gegenstände beschlagnahmen lassen und nach Art. 29 Abs. 1 MMG die 
Einziehung und Verwertung der mit Beschlag belegten Gegenstände verfügen. Im vor
liegenden Fall ist die Beschlagnahme der Plastic-Deckeli durch den Handelsgerichts
präsidenten in der Verfügung vom 9.J anuar 1961 vorläufig abgelehnt, jedoch vorbehal
ten, dann aber nicht verfügt worden, weil sie als vorsorgliche Maßnahme entbehrlich 
war, nachdem festgestellt worden war, was sich an Plastic-Deckeli noch am Lager befand, 
und der Beklagte Weisung gegeben hatte, sie aus dem Verkauf zu nehmen. Daß die 
vorsorgliche Beschlagnahme unterblieben ist, steht indessen dem Zuspruch des Begehrens 
um Einziehung und Vernichtung trotz des in dieser Hinsicht zu engen Wortlautes von 
Art. 29 Abs. 1 MMG nicht entgegen. Die Beschlagnahme nach Art. 28 MMG ist eine 
reine Sicherungsmaßnahme, die einerseits vorsorglich weitere Verletzungen verhindern 
und anderseits den Vollzug der allenfalls im Urteil verfügten Einziehung und Verwertung 
sichern soll. Wo sie, wie im vorliegenden Fall, weder zu diesem noch zu jenem Zweck 
notwendig erscheint, hat sie zu unterbleiben. Doch kann dies selbstverständlich nichts 
daran ändern, daß d em V erletzten der in Art.29 MMG verankerte Anspruch auf 
Einziehung und Verwertung und dem Gericht das Recht auf dessen Zusprache grund
sätzlich gewahrt bleibt. Nachdem heute feststeht, daß die Herstellung und der Verkauf 
dieser Deckeli widerrechtlich ist und die Exklusivrechte der Klägerin an ihren Mustern 
Nr. 2921 und 2955 verletzt, ist es geboten, die verlangten Maßnahmen zu treffen, um 
eine weitere Verletzung der Rechte der Klägerin mittels dieser noch beim Beklagten 
liegenden Plastic-Deckeli zu verunmöglichen. Ohne Belang ist, daß das Gesetz in Art. 29 
nur von Einziehung und Verwertung, nicht aber von V ernichtung der rechtswidrig 
angefertigten Gegenstände spricht. Da Art. 29 Abs. 2 MMG sogar die Zerstörung der 
ausschließlich zur Nachahmung bestimmten Werkzeuge und Geräte vorsieht, muß es 
erst recht möglich sein, die rechtswidrig angefertigten Muster bzw. die mit ihnen ver
sehenen Gegenstände selbst zu vernichten. Nur so läßt sich die Gefahr weiterer Ver
letzung mit Sicherheit ausschließen, wogegen eine bloße Verwertung, im eigentlichen 
Sinne des Wortes verstanden, gerade eine weitere Verletzung der Exklusivrechte der 
Klägerin bringen würde. Das Rechtsbegehren Ziff. 3 der Klägerin ist daher in dem Sinne 
zu schützen, daß der Beklagte verpflichtet wird, die in seinem Besitz befindlichen Aus
fertigungen der nachgemachten Muster (d. h. die 899 Plastic-Deckeli ) dem Gericht zur 
Vernichtung abzuliefern. 
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III. Markenrecht 

MSchG Art. l und Art.14 Abs.1 Ziff. 2 

,<um Begriff der Handelsmarke. 
Bei Herkunftsangaben in der Handelsmarke ist die Einschränkung auf Waren, die 
aus dem geographischen Raum stammen, auf den die Herkuriftsangabe hinweist, 
notwendig (Praxisänderung). 

Notion de la marque de commerce. 
Lorsqu'une marque de commerce contient une indication de provenance, elle ne peut 
couvrir que des produits provenant de la region geographique a laquelle l'indication 
se rifere ( changement de pratique). 

PMMBl 1967 I 54ff., Verfügungen des Eidgenössischen Amtes für gei
stiges Eigentum vom 14. September 1967 und 14. Oktober 1967. 

MSchG Art. 1 Ziff. 2, Art. 3 Abs. 2, Art. 6 Abs.1 und Art. 24 lit. a, UWG Art.1 
Abs.2 lit. d 

Eine einfache Farbkombination kann durch langen Gebrauch Kennzeichnungskraft 
erhalten. Die Farbkombination gelb /rot auf Tanksäulen ist kennzeichnungskräftig 
für Shell. 
Die Tanksäulen sind als Verpackung des Erzeugnisses im Sinne des Gesetzes 
anzuerkennen. 
Die Verwechslungsgifahr ist zu bejahen, wenn Tanksäulen eines Dritten mit den 
gleichen Farben bemalt sind. 

Une simple combinaison de couleurs peut acquerir par un long usage une force 
distinctive. La combinaison des couleurs rouge et jaune sur des colonnes a essence 
est propre a individualiser !es produits Shell. Les colonnes a essence sont a re
connaitre comme emballage au sens de la loi. 
II faut admettre qu'il y a risque de confusion si les colonnes d' essence d'un tiers 
sont peintes avec !es memes couleurs. 

J. T. 1963 I 602-603, arret de la Cour civile du Tribunal cantonal 
vaudois, du 12 septembre 1962, daus la cause Shell (Switzerland) S. A. 
c. Badan. 

F aits ( abreges) : 

La societe Shell (Switzerland) utilise depuis 1923 des colonnes distributrices d'essence 
peintes en rouge et jaune. En 1956, eile a depose, pour des carburants, une marque con
sistant dans l'image d'une telle colonne, avec revendication des couleurs rouge etjaune. 
De son c6te, Badan exploite depuis quelques annees une station-service comportant 
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quatre colonnes distributrices d'essence, dont deux, exterieures, sont peintes en rouge sur 
les c6tes et enjaune sur la face principale. 

Shell (Switzerland) a introduit action contre Badan. 

Risumi des considirants: 

1. Par le dep6t de cette marque, la demanderesse entend en d efinitive revendiquer 
l'exclusivite des colonnes rouge etjaune pour ses colonnes. 

Ces couleurs sont fondamentales et appartiennent des lors au domaine public ( art. 3 
LMF). Certes une combinaison de couleurs presentant un aspect figuratif original es t 
protegeable comme marque (ATF 58 II 449, 61 II 38 1) . Ce n 'est pas le cas ici. Toutefois, 
une telle marque p eut comme dans la presente espece acquerir par un long usage une 
forc e distinctive propre a individualiser !es produits d 'une entreprise (ATF 59 II 207) . 

2. La loi sur les marques n'accorde une protection qu'aux signes apposes sur le produit 
ou son emballage. Alors meme que l'essence ne fait que traverser Ja colonne, il faut con
siderer cette derniere comme un emballage, par suite d e la tres !arge interpretation don
nee par le Tribunal federal a cette notion (ATF 60 II 163). 

3. U n risque de confusion entre les colonnes des p arties doit e tre retenu. En particulier, 
les automobilistes d esirant acquerir d e l'essence Shell peuvent de loin confondre les 
colonnes (rouge etjaune) de Badan avec celles-la. M eme s'apercevant de leur erreur, une 
fois arretes devant les colonnes installees par Badan, ils se feront generalem ent servir 
malgre tout. L'action doit donc etre admise au regard de l'art. 24 LMF. 

4. L'action est egalement fondee en tant qu'elle s'appuie sur l'art. 1 er al. 2 litt. d LCD, 
car le risque d e confusion es t evident et Ja similitude d'aspect des colonnes ne resulte pas 
necessairement de leur des tination technique ( cf. ATF 83 II 154, 84 II 5 79) . 

Bada n s'est en consequence vu interdire de faire usage d e Ja marque de Ja demanderesse 
pour ses colonnes (soit !es colonnes rouge etjaune). Il a ete condamne a Fr. 2000.- de 
dommages-intere ts. L'a rt.292 GPS a ete declare applica ble en cas d ' inobservation de 
cette interdiction. 

MSchG Art. 3 Abs. 2 und Art. 6 und UWG Art.1 Abs. 2 lit. d 

In markenrechtlicher Hinsicht hat der Richter ausschließlich über die R echte der 
Parteien zu entscheiden. Die R echte Dritter bleiben vorbehalten. 
Verwechslungsgefahr im Sinne des MSchG kann auch einzig durch die Verwen
dung des Merkmals VAG der hinterlegten Marke «NIEDERMANN VAG 
Packung unter Vakuum» geschaffen werden, da es sich dabei um ein charakteristi
sches Merkmal handelt, das für den Gesamteindruck bestimmend ist. 
Die Buchstaben VAG erwecken nicht die unmittelbare Vorstellung von« Vakuum » 
oder « leerer Raum»; sie können daher zur K ennzeichnung eines von einem Unter
nehmen in luftleerer Packung angebotenen Nahrungsmittels verwendet werden; in 
diesem Sinn ist das ,<eichen ein Individualzeichen geblieben. 
Verwechslungsgefahr im Sinne des UWG zwischen zwei Etiketten mit dem ,<ei
chen VAG. 
Die in Anwendung des MSchG und des UWG getroffenen Feststellungen und 
Verbote müssen genau umschrieben werden . Dem B eklagten ist nicht z uzumuten, 
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eine Würdigung zur Bestimmung der Tragweite des gerichtlichen Verbotes vorzu
nehmen. 

En matiere de marques, le juge soit de borner a statuer sur les droits des parties; les 
droits des tiers demeurent reserves. 
Le risque de confusion au sens de la LMF peut etre cree par la seule utilisation de 
l'element caracteristique VAG de la marque deposee «NIEDERMANN VAG 
emballage sous vide» qui est determinant pour l'impression d'ensemble. 
Les lettres VAG ne font pas immediatement penser a un vide ou a un espace vide; 
elles peuvent des lors etre utilisies comme marque pour designer un produit alimen
taire offert par une entreprise sous un emballage vide d' air; dans ce sens, le signe 
est demeure individuel. 
Risque de confusion au sens de la LCD entre deux etiquettes portant le signe V AC. 
Les constatations et les difenses faites en application de la LMF et de la LCD 
doivent etre clairement exprimees. 
Il ne peut etre exige du difendeur qu'il se livre a une appreciation pour determiner 
l' etendue de la difense ordonnee par le juge. 

BGE 93 II 50ff. und JT 1967 I 617 (französische Zusammenfassung), 
Urteil der I.Zivilabteilung vom 14. Februar 1967 i . S. Migros gegen 
Niedermann AG. 

Gebr. Niedermann AG ist Inhaberin der Marke «Niedermann-VAC 
Packung unter Vakuum». Die Buchstaben VAC sind weiß auf dunklem 
Grund hervorgehoben. 

Die Marke erscheint auf Etiketten, die im oberen Teil von durchsichti
gen Cellophanbeuteln angebracht werden, in welchen unter Ausschluß 
von Luft verderbliche Nahrungsmittel, vor allem Wurstwaren und Fleisch, 
im Detailverkauf angeboten werden. Auf blauem rechteckigen Grund 
erscheint ein großes Oval - in welches in roter Farbe die Warenbezeich
nung eingedruckt wird - sodann auf der einen Seite die Firma des Marken
inhabers und auf der andern Seite die Bezeichnung « Niedermann V AC». 

Auf dem Markt erschienen gleiche Verpackungen für gleiche, von der 
Migros vertriebene Produkte mit ähnlichen Etiketten, die auf der einen 
Seite in großen Lettern das Zeichen VAC tragen; nur der Name des Her
stellers lautet anders. 

Die Zivilkammer des Appellationshofes des Kantons T essin hat die 
Migros deswegen verurteilt und das Bundesgericht hat den Entscheid u . a . 
mit nachstehenden Erwägungen bestätigt: 

2. a ) II marchio d epositato dall'attrice e qualificato dalla forma rettangolare dello 
sfondo tratteggiato in nero, sul quale predominano, verso il centro, le grandi lettere VAC 
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in bianco; l'elemento prettamente verbale e espresso a lato su sfondo nero con il nome 
d ella ditta (Niedermann) e con la descrizione d ell'imballaggio (Packung unter Vacuum). 

Si tratta di una composizione tipografica con elementi verbali, combinati ad elementi 
figurativi a effetti plastici, intesi ad attirare l'attenzione del diente ed a mettere in parti
colare evidenza l'indicazione V AC. Anche un siffatto marchio misto, figurativo e verbale, 
e degno di protezione nei suoi elementi essenziali (cfr. RU 64 II 248/49; TROLLER, 
Immaterialgüterrecht, I 255 ; MATTER, Comm. LMF p.44; DAvm, Comm. LMF II ed. , 
p . 69 e seg.) . 

11 marchio usato nel commercio dalla ditta attrice non e pero identico a quello depo
sitato; esso e costituito da etichette a sfondo azzurro, con l'indicazione della m erce in 
uno spazio ovale al centro. L'elem ento verbale vi e espresso ai la ti, ma con chiara pre
dominanza tipografica delle lettere VAG. Questi elem enti sono riprodotti in modo quasi 
identico nelle etichette della convenuta. Tuttavia, la LMF protegge il marchio solo nelle 
form e originali, risul tanti da! modello depositato, e non anche nelle diverse forme nelle 
quali e stato utilizzato (RU 35 II 668, consid . 2, sentenza inedita, 22 marzo 1966, nella 
causa Avia contro Caltex; cfr. MATTER o.c. p . 99, DAVID n.5 a ll'a rt.6). Dal profilo di 
questa !egge la controversia puo quindi essere esaminata solo in punto all'utilizzazione 
fatta dalla convenuta d ell'indicazione V AC. Contrariamente a quanto afferma la con
venuta, puo essere creata confusione con la marca depositata, anche utilizzandone un 
solo elemento, purch e si tratti di un elemento caratteristico ehe concorra a renderne 
inconfondibile l'impressione d 'assieme (RU 58 II 455 consid. 2, 82 II 233/34). 

In realta, l'indicazione VAG predomina tanto nel marchio depositato quanto nelle 
etichette uti lizzate <lalle parti . La divulgazione fattane con la campagna pubblicitaria 
da ll'attrice appare intesa a imprimere nella memoria de! diente ta le segno semplice, a tto 
ad indiviuare i suoi prodotti a l dettaglio in un imballaggio speciale ehe ne assicuri la 
conservazione. L'opinione della Corte cantonale, nel senso ehe VAG costituisce proprio 
l'elemento caratteristico del marchio d epositato e ehe le etichette della convenuta, 
contenenti d etto elemento, creano una confusione con il marchio dell'attrice, d eve percio 
essere condivisa. 11 fatto ehe a de tto contrassegno sia poi aggiunta una diversa ragione 
sociale, a carattere secondario e accessorio, non modifica l'impressione di assieme e non e 
quindi sufficiente ad evi tare il pericolo di confusione (RU 36 II 260), 62 II 332 /333; 
DAVID o. c. n . 5 a ll 'art. 6). 

b ) II contrassegno suesposto non sarebbe tuttavia protetto se - come pretende la ricor
rente - si trattasse di un'indicazione di pubblico dominio significante un modo di im
ballaggio, atto a conservare piu a lungo delle derrate a limentari in uno spazio vuoto 
d'aria. In questo caso si tratterebbe di un segno libero non utilizzabile come marchio 
(art. 3 cpv. 2, seconda frase LMF). 

Certo si puo intravvedere una lontana relazione fra le lettere VAG e la parola latina 
vacuum, corrispondente a «vacuo » o spazio vuoto in italiano. Tuttavia cio non significa 
ehe una siffatta abbreviazione sia gia originariamente di dominio pubblico. II contrario e 
dimostrato gia dal fatto ehe tanto l'attrice quanto la convenuta hanno ritenuto necessario 
aggiungere a detto contrassegno la spiegazione a lettere intere: « Packung unter Va
cuum». D'a ltronde, la giurisprudenza ha stabilito ehe un contrassegno non e per se 
stesso descrittivo di un genere di merce, per il fatto ehe contiene una qualsiasi allusione 
ad una cosa genericamente d eterminata; lo e solo qualora tale riferimento sia immediato 
e non esiga ne un'associazione di idee, ne un lavoro di riflessione o d'immaginazione 
(RU 63 II 428, 70 II 243, 79 II 102, 83 II 218) . 

In concreto non si puo ammettere ehe V AC provochi un immediato riferimento a 
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vuoto d'aria. Non suscita nell'aequirente, in modo diretto, neppure J'idea ehe si riferisea 
all'imballaggio. In effetti, si tratta - eome riJevato dalla Corte eantonaJe - di un'espres
sione di fantasia, senza preeiso signifieato ehe puo, quindi, essere utiJizzata eome marehio. 

e) Un segno, sia pure di fantasia, iniziaJmente destinato a designare J'origine di un 
d eterminato prodotto, puo nondimeno perdere iJ suo earattere individuaJe se J'uso Jo 
rende eomunemente eonoseiuto eome designazione di un genere di merce. Un siffatto 
segno, divenuto Jibero, perde Ja sua validita eome marehio. Tale sarebbe iJ easo anehe in 
eonereto se l'attriee avesse depositato un marehio d'imballaggio e, eome afferma la 
rieorrente, l'espressione VAC fosse divenuta una denominazione generiea, generaJmente 
rieonoseiuta per d esignare gli imballaggi di eellofane eon vuoto d'aria. La giurisprudenza 
ha pero fissato, per Ja deeadenza della validita di un marehio, delle esigenze rigorose. 
Essa ha stabilito ehe un segno iseritto eome individuale diventa generieo, e quindi Jibero, 
solo quando J'uso, eomunemente e paeifieamente fattone nella produzione e nel eom
m ereio de! relativo genere di m eree, abbia fatto perdere a lle eerehie interessate Ja eon
sapevolezza dell'apparten enza de! segno a un determinato prodotto individuale (RU 
83 II 219, 84 II 435, eonsid .4a, 90 II 263 eonsid.2). Inoltre, in virtu de! prineipio terri
toriale de! marehio, se e irriJevante ehe detti presupposti siano adempiuti a ll 'estero (RU 
55 II 347, 57 II 605), e determinante ehe Jo siano in ognuna delle regioni Jinguistiehe na
zionaJi (RU 60 II 254) . 

II marehio eontroverso essendo stato regoJarmente d epositato, ineombeva alla rieor
rente di dimostrare J'avvenuta deeadenza de! medesimo eome segno individuaJe. Essa 
ha tentato tale prova dimostrando ehe iJ segno V AC, da solo o eome prefisso o aggiunta, 
e eompreso in diverse designazioni di fabbriehe di imballaggio, svizzere e estere, ed 
anehe di qualche ditta svizzera di eommestibiJi . Contrariamente a quanto afferma Ja 
eonvenuta, Ja Corte eantonale non ha pero espresso un giudizio espJieito suJ fondamento 
di tali prove. Essa sie espressa al riguardo in forma dubitativa: « Puo darsi ehe per quel 
genere d'imballaggio la parola VAC aggiunta o non aggiunta alla parola imballaggio sia 
divenuta di dominio pubblico», ma ne ha eoncluso ehe, in eonereto, eio non era eomun
que iJ easo in quanto il marchio era stato depositato «per distinguere nel eommercio la 
m eree di un determinato produttore »; eome tale, iJ marehio controverso non era di do
minio pubblieo, onde la petizione doveva essere aeeoJta anehe in appJieazione della LMF. 

Se, eome pretende la eonvenuta, J'attrice avesse depositato Ja sua marea per designare 
il suo partieoJare imballaggio, si dovrebbe eostatare ehe la sentenza impugnata difetta di 
un aeeertamento determinante agJi effetti della eausa; per cui gli atti dovrebbero essere 
rim~ndati alla Corte eantonaJe, a' sensi dell'art. 64 epv. 1 OG, per la eompletazione degJi 
aeeertamenti di fatto. Cio non e tuttavia neeessario se Ja marea eontroversa d eve essere 
intesa a de3ignare l'origine d ella merce. 

In reaJta, Ja marea eontroversa designa Ja merce e J'imballaggio. Tuttavia, poiehe 
l'attrice non produce imballaggi ma salumeria, si deve ritenere ehe essa ha inteso pro
teggere questo prodotto, sia pure presentandoJo in un partieoJare imballaggio. D'aJtron
de, Je sue clomande cli eausa mirano a vietare il eontrassegno VAG esclusivamente per 
Ja vendita di prodotti aJimentari. La questione cli stabiJire se detto marehio e divenuto 
Jibero per clesignare uno speciaJe imballaggio puo quindi rimanere aperta. Invece, in 
quanto usato neJ eommereio cli proclotti aJimentari, e rimasto sieuramente individuaJe, e 
p ertanto appartiene all'attriee. Come taJe cleve p ereio essere protetto. 

3. Seeondo l'art. J cpv. 2 Jett. d LCS, chi si vale di proceclimenti clestinati o atti a 
ingenerare eonfusione eon Je merei d'aJtri, agisee eontro Je norme della buona fecle e, 
pertanto, si rencle coJpevole di coneorrenza sJeaJe. 
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In questa sede, la eonvenuta non eontes ta piu ehe l'imballaggio, inizia lmente usato 
per la vendita n ei suoi n egozi dei prodotti della ditta Gurtner & Co., poteva ingenerare 
eonfusione eon quelli d ell 'attriee. Essa p retende pero ehe, avendo provveduto a tra
sforma re d etti imballaggi, la eausa sarebbe divenuta, a questo riguardo, p riva di oggetto. 

In realta , nella eorrispondenza seambiata fra le parti prima d ell'inizio della eausa , la 
eonvenuta si e rifiutata di ri tirare da l eommereio d etti imballaggi. Essa vi provvide solo 
a seguito del deereto provvisionale 6 settembre 1963 d el Presidente del Tribunale cli 
appello, ehe gliene aveva fatto ingiunzione eon la eomminatoria della multa e del se
questro della m eree. D etto deereto non ha p ero, a questo proposito, liquid a to l'oggetto 
della eausa. Al eontrario esso percle la sua effieaeia giuridiea, a l piu ta rdi, eon l' intima
zione d ella sentenza d efini tiva sulle domancle petizionali. D 'altronde, la eonvenuta, 
limitandosi in questa sed e a proporre la reiezione d ella petizione, non ha aderito alle 
domande petizionale n eppure a proposito dell'applieazione della LCS. Non p uo quindi 
esservi dubbio ehe la sentenza definitiva deve sta tuire anehe in applieazione di questa 
!egge. 

Al riguardo, Ja Corte eantonaJe ha rilevato ehe « II sempliee raffronto fra l'etiehetta 
usa ta d a lla ditta a ttriee e quella usata da lla d itta Gurtner & Co. eonvinee d ella somigJian
za quasi perfetta non a ttribuibiJe al easo, e ta le da indurre faeilmente l'aequirente in 
eonfusione sulla provenienza della m eree» . 

Queste eonclusionei, p eraJtro non piu esplieitamente eontestate nel rieorso per ri
forma, devono essere eonferma te. In realta, non solo l'e tiehetta, ma tutto l' imballaggio 
iniziale d ella eonvenuta nella sua eomposizione tipogra fiea e perfino nel eolore, eostituiva 
una imitazione eviden te d i quello dell'a ttriee; e taJe imitazione non poteva essere fortuita . 
I presupposti di eui a ll'a rt. 1 epv. 2 Jett. d LCS sono pertanto adempiuti. 

Ne eonsegue ehe l'a ttriee ha diritto, anehe a' sensi d ell'art. 2 epv. 1 Jett. b LCS, di 
ehiedere ehe la eessazione d ell'atto illeeito sia statuita nella sentenza defin itiva. 

4. GJi aeeertam enti e i divieti , in applieazione d ella LMF e della LCS, d evono pero 
essere espressi in termini preeisi (RU 84 II 45, 7 consid. 6). II disp ositivo deJ!a Corte 
eantona le, ehe riprocluee Je domande petizionali, non a dempie a questa esigenza, in 
quanto sta bilisee l'illieeita e dispone il divieto, per tutti gli imballaggi d ella eonvenuta 
« eomunque idonei a ereare eonfusione, p er la loro etiehe tta, eon l'etiehetta dell'attriee» 
e «eomunque degJi imballaggi eonformi ai doe. D, C». Non si puo p retendere ehe la 
eonvenuta, nello sta bilire le sue nuove etiehette e i suoi nuovi imballaggi, debba prima 
proeedere ad un atto d i apprezzamento per fissa re i limiti del divie to giudiziale. II dispo
sitivo d ella Corte eantonale puo, quindi , essere eonferma to solo previa radiazione d elle 
suddette generiehe indieazioni. 

M SchG A rt. 3 Abs. 2, A rt. 6, Art.14 Abs. 1 ,?,ijf. 2, A rt. 24 lit. a und A rt. 34; U W G 
Art. 2 Abs. ] lit. a und Art. 6 

Die B ezeichnung « Blue Marine» ist nicht Gemeingut, obwohl der B estandteil 
«Marine» in verschiedenen älteren Marken vorkommt. 
Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach dem Eindruck, den die sich gegen
überstehenden Marken als Ganzes hinterlassen. 
W er seine Marke schwächt, indem er sehr lange ähnliche andere ,?,eichen duldet, 
begibt sich damit nicht des R echtes, den Gebrauch neuer Marken, die sich auf 
unerlaubte W eise ebenfalls an sein ,?,eichen heranschleichen, untersagen zu lassen. 
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Die Schwäche des älteren Zeichens setzt auch nicht die Verwechslungsgefahr 
herab . 

Die A1arke «BRISEMARINE» wird durch die Marke «Blue Marine» ver
letzt. 

Befugnis des Richters, eine Marke ungültig zu erklären und die Löschung anzu
ordnen . In der Ungültigerklärung ist der Anspruch auf Löschung einer Marke 
inbegriffen. 

Rechtliches Interesse an der Feststellung der Widerrechtlichkeit gemäß UWG 
insbesondere bei Urteilspublikation zu bejahen. 
Voraussetzungen und Zweck der Veröffentlichung des Urteils. 

La designation « Blue Marine» ne fait pas partie du domaine public, bien que 
l' element « Afarine » se rencontre dans diverses marques anterieures. 
Le risque de conjusion s' appricie d' apres l'impression que laissent les marques 
respectives considerees dan.c leur ensemble. 

Celui qui laisse sa marque s' ajfaiblir en tolerant tres longtemps d' autres marques 
semblables ne renonce pas par ld meme au droit de faire interdire l'usage de nouvelles 
marques qui se rapprochent de la sienne de maniere illicite. Lafaiblesse de la marque 
anterieure n' icarte pas le risque de confusion. 
La marque «Blue Marine» viole la marque «BRISEMARINE». 

Pouvoir du juge de declarer la nulliti d'une marque et d' en ordonner la radiation . La 
declaration de nullite iquivaut d un ordre de radiation. 

Interet legitime d faire constater l'illiceite au sens de la LCD en particulier par 
publication du jugement. 
Conditions et but de la publication du jugement. 

BGE 93 II 260ff. und Praxis 1968, 21 ff., Urteil der I. Zivilabteilung 
vom 17. November 1967 i. S. Esthetic SA gegen Parfa Parfümerie & 
Kosmetik AG. 

Die Parfa Parfümerie und K osmetik AG in Zürich ist Inhaberin der 
Wortmarke BRISEMARINE, die für Parfümerien und kosmetische Er
zeugnisse bestimmt ist. Sie ist ferner Inhaberin der Marke Blue Pearls. 

Die Esthetic SA in Zug hinterlegte für einen « kosmetischen Badezusatz 
(Schlankheitszusatz) » eine aus vier wellenförmigen Flächen verschiede
ner H elligkeit und den darauf geschriebenen Wörtern Blue M arine be
stehende Marke. 

Die Klage der Parfa Parfümerie und K osmetik AG wurde vom K antons
gerich t Zug und vom Bundesgericht gutgeheißen. 
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Aus den Erwägungen: 

1. Die Beklagte macht geltend, zahlreiche für Kosmetika und insbesondere Parfüme
rien hinterlegte M arken, die auf Luft, M eeresluft oder Nebel hinwiesen, machten die 
Marke BRISEMARINE zum Freizeichen, weil sie die Vorstellung eines gelinden See
windes erwecke und sich damit einer typischen Gedankenverbindung (Hinweis auf den 
Duft und die erfrischende Wirkung der W are) bediene. Die Beklagte nennt als andere 
Marken, die sich angeblich dieser Gedankenverbindung bedienen, die Zeichen Air 
M a rin, L'Air du T emps, Sun Air, Blue Grass Perfume Mist und Blue Daisy Mist. 

Diese Anbringen genügen nicht, um die Marke d er Klägerin als Gemeingut im Sinne 
der Art. 3 Abs.2 Satz 2 und Art.14 Abs. I Ziff. 2 MSchG zu stempeln und ihr damit den 
Schutz des Gesetzes abzusprechen. Der Ausdruck Brisemarine stände nur dann im Ge
m eingebrauch , wenn er eine für kosmetische Erzeugnisse oder deren Eigenschaften oder 
H erkunft a llgem ein übliche Bezeichnung wäre. Daß das zutreffe, behauptet die Beklagte 
nicht. Der Umstand allein, daß er eine ähnliche Vorstellung erweckt wie die von d er 
Beklagten angeführten anderen Marken, von denen die Beklagte übrigens nicht sagt, 
seit wann sie gebraucht werden, macht ihn nicht zum Gemeingut. 

2. Gegenstand d er Berufung ist sodann die Frage, ob die Beklagte durch ihre aus Wor t 
und Bild bestehende Marke Blue Marine die ältere M arke BRISEMARINE d er Klägerin 
in einer Weise nachgeahmt hat, daß das Publikum irregeführt werden kann (Art. 24 
lit. a MSchG), oder ob sich die Marke d er Beklagten durch wesentliche Merkmale von 
jener der Klägerin unterscheidet (Art. 6 MSchG). Die Beklagte stellt sich auf den Stand
punkt, das letztere treffe zu, d enn das in beiden M arken vorkommende Wort Marine 
sei Gemeingut und das Wort Blue unterscheide sich vom Besta ndteil BRISE der Marke 
der Klägerin genügend, um V erwechslungen auszuschließen. 

a) Als Gemeingut erachtet die Beklagte den Bestandteil Marine in erster Linie deshalb, 
weil er die Beschaffenheit oder H erkunft aller Erzeugnisse bezeichne, die ganz oder teil
weise aus dem M eer stammten, wie es für d en kosmetischen Badezusatz Blue Marine der 
Beklagten zutreffe. 

Einen unmittelbaren Hinweis auf die Beschaffenheit oder die Herkunft des Erzeug
nisses d er Beklagten enthält das Wort Marine nicht. Es deutet die H erkunft höchstens 
durch eine Anspielung an. Eine solche macht aber nach ständiger Rechtsprechung des 
Bundesgerichtes ein Zeichen jedenfalls dann nicht zum Gemeingut, wenn es nur entfernt, 
mit Hilfe besonderer Phantasie, als Hinweis auf die Beschaffenheit oder H erkunft d er 
Ware verstanden werden kann (BGE 54 II 406, 56 II 410, 59 II 80, 63 II 428, 70 II 243, 
79 II 102, 83 II 218, 84 II 224, 90 II 263). Das trifft im vorliegenden Falle auf das Wort 
Marine zu. Die Marke der Beklagten weist es in Verbindung mit dem Worte Blue auf. 
Der Ausdruck Blue M arine kann entwed er a ls blaue M arine (blaue Seeflotte) oder als 
M eeresblau verstanden werden. Letztere Bed eutung liegt näher, zumal das Wellenmotiv, 
a uf dem die beiden Wörter stehen, für sie spricht. Der BegriffMeeresblau wird daher vom 
Leser in erster Linie auf die Farbe bezogen, die dem Bade durch d en von der Beklagten 
verkauften kosmetischen Zusatz allenfalls verliehen wird. Vielleicht stellt sich der Leser 
auch ver, die Eigenschaften des Bades ließen sich mit denen des M eeres vergleichen. Wie 
dem auch sei, bedarf es jedenfalls einer besonderen Phantasie, um zu schließen, der 
kosmetische Badezusatz werde aus Rohstoffen hergestellt, die aus dem M eer gewonnen 
würden. Das träfe in vermehrtem Maße auch zu, wenn man Blue Marine als « blaue 
Marine» verstände. U nter keinen Umständen kann davon die R ede sein, daß die Marke 
der Beklagten unmittelbar auf die H erkunft oder Beschaffenhei t der Rohstoffe hinweise, 
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aus denen das Erzeugnis bestehen mag, so daß die Beklagte berechtigt wäre, den Aus
druck Blue Marine als Sachbezeichnung frei zu gebrauchen. 

b ) Die Beklagte sieht im Worte Marine auch deshalb ein Freizeichen, weil es als 
Bestandteil der Marken Aquamarine, Aqua-Marina, Air Marin, Perlmarin, Algemarin 
vorkomme, die für kosmetische Erzeugnisse bestimmt seien. 

Ein schutzfähiger Markenbestandteil wird indessen nicht schon dadurch Gemeingut, 
daß er in Marken Dritter, die für gleichartige oder ähnliche Waren gebraucht werden, 
ebenfalls vorkommt. Selbst ein häufiger Gebrauch durch Dritte hat diese Wirkung nicht 
notwendigerweise. Sie tritt nur selten ein, nämlich dann, wenn der Gebrauch d es be
treffenden Zeichens so allgemein geworden ist, daß es über die Herkunft der Ware aus 
einem bestimmten Betriebe nichts mehr auszusagen vermag, weil alle am Verkehr der 
Ware beteiligten Kreise, namentlich auch die Fabrikanten, es für eine Sachbezeichnung 
halten und die Rückentwicklung in ein Individualzeichen sich trotz darauf gerichteter 
Bestrebungen als unmöglich erweist (BGE 42 II 171, 57 II 606f., 60 II 254, 62 II 325, 
83 II 219, 90 II 263) . Daß der Begriff Marine eine solche Entwicklung durchgemacht 
habe und von allen beteiligten Kreisen unwiderruflich für eine Sachbezeichnung für 
kosmetische Erzeugnisse gehalten werde, bringt die Beklagte nicht vor. Sie hat das auch 
im kantonalen Verfahren nicht behauptet, sondern nur geltend gemacht, die Silben 
Marine bzw. Marin würden in den erwähnten fünf Zusammensetzungen von d en ver
schiedensten Produzenten für ähnliche Erzeugnisse verwendet. 

c) Ist somit davon auszugehen, daß der Ausdruck Marine weder von Anfang an 
Gemeingut war noch sich nachträglich zu einem solchen entwickelt hat, so muß er beim 
Entscheide darüber, ob die Marke der Beklagten das Publikum über die Herkunft der 
Ware irreführen könne, mitberücksichtigt werden. Denn die Verwechslungsgefahr be
urteilt sich nach dem Eindruck den die sich gegenüberstehenden Marken als Ganzes 
hinterlassen (Art.6 Abs.2 MSchG; BGE 47 II 234, 58 II 455 Erw.2, 78 II 380, 82 II 
233f., 83 II 220, 84 II 446 Erw. 3, 87 II 36, 88 II 376, 378, 90 II 264). Auf die Ausfüh
rungen, mit denen die Beklagte darzutun versucht, daß «Brise» und «Blue», für sich 
allein betrachtet, voneinander völlig verschieden seien, ist somit nicht einzutreten. 

3. Die Beklagte macht geltend, ihre Marke könne mit jener der Klägerin selbst dann 
nicht verwechselt werden, wenn «Marine» nicht Gemeingut sei. 

a) Zwei Marken sind nicht schon dann genügend unterscheidbar, wenn der Richter, 
der sie beide gleichzeitig vor sich sieht, sie voneinander zu unterscheiden vermag. Maß
gebend ist vielmehr, ob der Käufer der Ware durch die jüngere Marke zur Auffassung 
gelangen könnte, das Erzeugnis stamme aus dem Betrieb des Inhabers der älteren Marke. 
Der Käufer hat die beiden Zeichen nicht immer gleichzeitig vor sich. Oft kennt er sie 
oder wenigstens das eine überhaupt nur vom Hörensagen. Hat er das ältere Zeichen 
schon gesehen, so kann es in seiner Erinnerung teilweise verblaßt sein. Er hat es sich 
vielleicht überhaupt nicht scharf eingeprägt und bekommt möglicherweise auch das 
jüngere Zeichen nur flüchtig zu Gesicht. Bei der Beurteilung der Unterscheidbarkeit ist 
daher auf das Erinnerungsvermögen des Durchschnittskäufers und überhaupt auf die 
gesamten Umstände, unter denen sich d er Handel mit Waren der in Frage stehenden 
Gattung abzuwickeln pflegt, Rücksicht zu nehmen (s. z.B. BGE 58 II 455 Erw. 2, 78 II 
381 f., 87 II 37). 

b) Beide hier zu vergleichenden Marken setzen sich offensichtlich aus zwei Bestand
teilen zusammen, von denen der zweite, das Wort Marine, für beide identisch ist. Der 
erste Bestandteil sodann beginnt in beiden Marken mit dem Buchstaben B und endet 
mit dem Buchstaben E. Er ist in beiden Marken fast gleich lang. Es ist leicht möglich, 
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daß der K äufer mehr den Worttei l Marine als die Silbe Brise beachtet und daß er daher, 
wenn ihm später Waren mit der Marke Blue Marine angeboten werden, ein Erzeugnis 
der Klägerin vor sich zu haben glaubt. Diese Gefahr ist um so größer, a ls das Wort 
«Blue» aus der Marke «Blue Pearls» der Klägerin entlehnt ist . Daß Brisemarine ein 
einziges Wort ist, Blue Marine dagegen deren zwei aufweist, ändert nichts, ebensowenig 
der Umstand, daß die beiden Wörter der Marke der Beklagten auf zwei Zeilen verteilt 
und gegeneinander e twas verschoben sind und daß nur ihr erster Buchstabe groß ge
schrieben ist, während das Wort BRISEMARINE durchwegs aus gleich großen Kapital
buchstaben besteht. Diese Unterschiede sind zu schwach, als daß sie in der Erinnerung 
notwendigerweise haften blieben. Zudem betrachtet der Käufer kosmetischer Erzeug
nisse die Marke nicht immer selber. Die Ware wird ihm vom V erkäufer im Laden oder 
am Telephon oft nur mündlich als « Brisemarine » oder « Blue Marine» angeboten. W enn 
dies zutrifft, kommt eiern K äufer die verschiedene Schreibweise überhaupt nicht zum 
Bewußtsein. In solchen Fällen tragen auch die stilisierten W ellen auf der Marke der 
Beklagten zur Unterscheidbarkeit nichts bei, denn der Verkäufer erwähnt sie nicht, 
wenn er von « Blue Marine » spricht. Dieser Ausdruck ist übrigens im Vergleich zum 
Wellenbild der charakteristische Bestandteil, der selbst dann d en Ausschlag gibt, wenn 
der Käufer die Marke d er Beklagten zu G esicht bekommt. Der Käufer kann der Meinung 
sein, die stilisierten W ellen seien nur eine dekorative Beigabe, die überhaupt nicht zur 
Marke gehöre. Erkennt er sie a ls einen Markenbestandteil, so weiß er vielleicht nicht 
oder erinnert er sich j edenfalls nicht notwendigerweise daran, daß die Marke der Klägerin 
diesen Bestandteil nicht aufweist. Das W ellenbild auf d er Marke der Beklagten trägt 
um so weniger zur Unterscheidung der beiden Marken bei, als auch der Begriff Brise
marine durch Gedankenverbindung die Vorstellung von einer leicht gewellten M eeres
oberfläche hervorrufen kann. 

c) Die Beklagte verneint die Verwechselbarkeit der beiden Marken, weil jene der 
Klägerin nur sehr geringe K ennzeichnungskraft habe, denn ihr Wortsinn «gelinder 
Seewind» weise auf eine wesentliche Eigenschaft der Erzeugnisse hin, nämlich auf deren 
Duft und erfrischende Wirkung, und zudem beständen für kosmetische Erzeugnisse 
schon ähnliche Marken , z.B. Air Marin, L' Air du T emps, Sun Air, Blue Grass Perfume 
Mist und Blue Daisy Mist. 

Der Umstand allein, daß der Begriff des gelinden Seewindes die Gedanken allenfalls 
auf den Duft oder die erfrischende Wirkung kosmetischer Erzeugnisse zu lenken vermag, 
setzt indessen die K ennzeichnungskraft der Marke d er Klägerin nicht herab. Der Sinn 
des Wortes Brisemarine würde diese Marke nur dann zu einem schwachen Zeichen ma
ch en, wenn die Anspielung auf gelinde Seewinde in Marken für kosmetische Erzeugnisse 
a llgemein üblich wäre. Die Beklagte behauptet aber nicht, das treffe zu. Eine solche 
Behauptung kann aus der Anführung einiger Marken, die den Gedanken an Wind, Luft 
oder Nebel erwecken und von denen die Beklagte nicht einmal sagt, wem sie gehören und 
seit wann sie bestehen, nicht herausgelesen werden. 

Zudem vermöchte die Beklagte aus der angeblichen Schwäche des Zeichens der 
Klägerin nichts für sich abzuleiten. Wer seine Marke schwächt, indem er sehr lange 
ähnliche andere Zeichen duldet, kann höchstens das R echt verlieren, sich gegenüber 
den Inhabern dieser anderen Marken nachträglich a uf die Verwechslungsgefahr zu 
berufen. Dagegen begibt er sich damit nicht des R echtes, den Gebrauch neuer Marken, 
die sich auf unerlaubte W eise ebenfalls an sein Zeichen heranschleichen, untersagen zu 
lassen (BGE 73 II 61, 189, 82 II 543 Erw.4, 83 II 219). Die Schwäche des ä lteren Zei
chens setzt auch nicht die Verwechslungsgefahr herab, so daß an die Unterscheidungs-
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kraft neuer Marken geringere Anforderungen zu stellen wären. Der Umstand, daß die 
Marke d er Klägerin die Vorstellung eines leichten Meerwindes erweckt und die Beklagte 
mit ihrer M arke die Gedanken der Käufer ebenfalls auf eine dem Meere eigene Natur
erscheinung zu lenken versucht, erhöht die Verwechslungsgefahr geradezu und ist 
daher ein weiteres Argument für die Rechtswidrigkeit der Marke der Beklagten (vgl. 
BGE 73 II 186f. ). 

d) Die V erwechselbarkeit d er beiden Marken wird auch nicht dadurch behoben, daß 
die Beklagte für ihr Erzeugnis umfassend geworben haben will. Die Marke der Beklagten 
wurde erst im Oktober 1965 eingetragen. Es ist nicht zu ersehen, durch welches Wunder 
sie in den elf Monaten bis zur Einreichung der Klage sich beim Publikum so hätte ein
leben können, daß es sie mit Sicherh eit von d er Marke BRISEMARINE der Klägerin 
zu unterscheiden wüßte und sich ohne weiteres bewußt wäre, daß ihm unter der Bezeich
nung Blue Marine ein Erzeugnis der Beklagten, nicht ein solches der Klägerin angeboten 
werde. Es fehlen nicht nur diesbezügliche F eststellungen der Vorinstanz, sondern auch 
entsprechende Behauptungen und Beweisangebote der Beklagten; diese beruft sich 
einfach darauf, daß die K lägerin vorgetragen habe, die Beklagte habe «eine umfassend 
große Werbung betrieben». 

4. Die Beklagte macht geltend, das Kantonsgericht hätte die Löschung ihrer Marke 
nicht anordnen dürfen ; der Zivilrichter dürfe die Marke nur nichtig erklären, wogegen 
die Löschung nur dem Amt für geistiges Eigentum, dem eidgenössischen Justiz- und 
Polizeidepartement oder dem Bundesgericht als V erwaltungsgericht zustehe. Sie ver
weist auf Art. J6bis und 34 MSchG sowie auf Art.24 der Vollziehungsverordnung zum 
MSchG. 

Art. 16 bis MSchG regelt die Löschung von Amtes wegen, wenn eine Marke entgegen 
Art. 13 bis oder 14 Abs. 1 Ziff. 2 oder Abs. 2 MSchG eingetragen wurde. Mit dieser vom 
eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement oder vom Bundesgericht als Verwal
tungsgericht anzuordnenden Löschung befaßt sich Art. 24 Abs. 1 Ziff. 3 Vollziehungs
verordnung zum MSchG. Daneben gibt es eine Löschung, die vom Amt für geistiges 
Eigentum vorzunehmen ist, wenn die Eintragung durch ein rechtskräftiges Urteil un
gültig erklärt wurde (Art.24 Abs. l Ziff.4 Vollziehungsverordnung zum MSchG) . Das 
heißt nicht, d er Richter dürfe die Marke nur « ungültig erklären», nicht die «Löschu ng» 
anordnen. Auch Art. 34 MSchG, wonach das Amt gegen Vorweisung des in R echtskraft 
erwachsenen Urteils die Löschung der widerrechtlich eingetragen en oder ungültig ge
wordenen Marke vornimmt, hat nicht diesen Sinn. Die Ungültigerklärung kommt einem 
Befehl zur Löschung gleich, und ein Befehl zur Löschung bedeutet Ungültigerklärung 
der Marke. Diesen Sinn hat Spruch I des angefochtenen Urteils; das Kantonsgericht 
nimmt damit die Löschung nicht selber vor, sondern ordnet nur an, das Amt für geistiges 
Eigentum habe sie vorzunehmen. Auf diese Maßnahme gibt das Urteil dem obsiegenden 
Kläger selbst dann Anspruch, wenn es nur auf «Ungültigerklärung » lautet (BGE 40 II 
288) . Sagt es statt dessen, die Marke sei zu «löschen», so ist die Gegenpartei in ihren 
Rechten nicht verletzt. 

5. Die Beklagte beanstandet sodann Spruch 2 des angefochtenen Urteils, wo das 
Kantonsgericht feststellt, « daß die Beklagte durch die Verwendung des Zeichens , B!ue 
Marine, auf ihren Erzeugnissen und deren Verpackung sowie in der Werbung das R echt 
der Klägerin aus der Marke ,BRISEMARINE, . .. verletzt». Sie macht geltend, nur d er 
markenmäßige Gebrauch der Marke, also nur deren Verwendung auf den Erzeugnissen 
und deren Verpackung, nicht auch die Werbung falle unter das Markenschutzgesetz . 
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Das ist an sich richtig (BGE 86 II 281, 87 II 42, 88 II 34, 92 II 261 ). Spruch 2 des 
angefochtenen Urteils sagt aber nicht, die Verwendung des Zeichens in der W erbung 
falle unter das M arkenschutzgesetz , sondern nur, sie verletze das Recht der Klägerin aus 
der M arke BRISEMARINE. Das heißt lediglich, im Hinblick auf das R echt d er Klä
gerin an dieser M a rke sei auch die W erbung mit d em Ausdruck Blue Marine unerlaubt. 
Das trifft in der Tat zu, wenn die Beklagte, wie das K an tonsgericht dann in Spruch 3 
noch ausdrücklich feststellt, unter anderem auch durch diese W erbung unlauteren 
Wettbewerb im Sinne von Art. I Abs.2 lit.d UWG begeht. W enn diese Voraussetzung 
erfüllt ist, fehlt der Beklagten ein rechtlich geschütztes Interesse an der Anfechtung der 
Fassung von Spruch 2, denn die Worte «sowie in der W erbung» nehmen überflüssiger
weise nur voraus, was in Spruch 3 nochmals fes tges tellt wird . Die beanstandete W endung 
erweist sich nur als redaktioneller Schönheitsfehler. 

6. Die Feststellung, die Beklagte begeh e durch die Verwendung des Zeichens Blue 
Marine auf ihren Erzeugnissen und deren Verpackung sowie in der W erbung gegenüber 
der Klägerin unlauteren Wettbewerb im Sinne von Art. I Abs. 2 lit. d U WG (Spruch 3), 
ist begründet. Auf Verstöße gegen das Markenschutzgesetz kann kumulativ auch das 
Gesetz über d en unlauteren W ettbewerb a ngewendet werden (BGE 73 II II 7f., 134f., 
76 II 94, 79 II 22 I Erw. I, 87 II 39 Erw. 3, 92 II 264 Erw. III 1), und um so mehr greift 
dieses auch ein, wenn eine unlautere Wettbewerbshandlung nicht schon vom M a rken
schutzgesetz erfaßt wird. Die Beklagte bestreitet das übrigens nicht. 

Dagegen macht sie geltend, wenn die markenrechtliche V erwechselbarkeit der Waren
zeichen der Parteien bejaht werden sollte, fiele die Art d er Verpackung und der Ausstat
tung der in Frage stehenden Erzeugnisse ins Gewicht ; diesbezüglich bestünden wesent
liche Unterschiede ; insb esondere sei der Bad ezusatz «Blue Marine» an auffallender 
Stelle und mit großer Schrift mit der Firma « Esthetic SA» bezeichnet. 

Da mit will die Beklagte vermutlich sagen, V erpackung und Ausstattung ihres Er
zeugnisses sowie d er Geschäftsname schlössen Verwechslungen im Sinne von Art. l 
Abs. 2 lit. d UWG aus. Dem ist nicht beizupflichten. Beim Einkauf sind nicht notwendi
gerweise alle Käufer da rüber im Bilde, wie einerseits die Klägerin und anderseits die 
Beklagte ihre Erzeugnisse ausstatten und verpacken . Sie wissen auch nicht unter a llen 
Umständen, wie die Fabrikantin von BRISEMARINE heißt. K ennen sie die Namen der 
beiden Firmen, so können sie sich doch vorstellen, die von der Beklagten vertriebene 
Ware stamme aus dem Unternehmen der Klägerin. Dies braucht sich solche Irrefüh
rung der K äufer nicht gefallen zu lassen. Das Vorgehen der Beklagten ist unlauter. 

W enn die Beklagte sodann noch gel tend macht, soweit sich die Wörter Blue und 
Marine zur Charakterisierung ihrer Erzeugnisse eigneten, müsse ihr deren Verwendung 
auf alle Fälle gestattet bleiben, verkennt sie, daß das Bundesgericht sich heute nicht 
darüber auszusprechen hat, ob sie diese Wörter j ed es für sich a llein oder in einer von 
« Blue Marine» abweichenden W endung gebrauchen darf. 

7. D er in Art. 2 Abs. 1 lit. a UWG vorgesehene Anspruch auf Feststellung d er Wider
rechtlichkeit setzt voraus, daß der Verletzte an d er Feststellung rechtlich interessier t sei . 
Das Bundesgericht ha t ein solches Interesse unter anderem dann bejaht, wenn der Richter 
die V eröffentlichung des Urteils anordnet (BGE 77 II 185f., 82 II 359, 90 II 58 Erw.8). 
An dieser R echtsprechung ist fes tzuhalten. Die Beklagte sagt nicht, aus welchen Gründen 
davon abzuweichen wä re. Sie bringt nur vor, das K antonsgericht gehe zu Unrecht 
davon aus, die Feststellung sei zulässig, wenn die V eröffentlichung des U rteils geboten 
erscheine. 
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Im vorliegenden Falle wurde das Begehren um Veröffentlichung d es Urteils geschützt. 
W enn es standhält, ist deshalb auch der Anspruch auf Feststellung der Widerrechtlichkeit 
begründet. 

8. Die V eröffentlichung des Urteils, die von der Beklagten ebenfalls beanstandet wird, 
liegt gemäß Art. 6 U\,VG im Ermessen des Richters. Das Kantonsgericht hat es nicht 
überschritten. Die Beklagte irrt sich, wenn sie geltend macht, die V eröffentlichung setze 
ein mehr a ls nur kleines Verschulden d es Täters voraus. Durch die Bekanntgabe des 
Urteils soll in erster Linie weiteren V erletzungen vorgebeugt und das Publikum aufge
klärt werden. Sie dient der Beseitigung der eingetretenen Störung, d er Erhaltung der 
Kundschaft des Verletzten (BGE 92 II 269 Erw. 9 und dort erwähnte Urteile). Sie kann 
deshalb auch am Platze sein, wenn den Störer kein V erschulden trifft (BGE 79 II 329) . 
Auch setzt sie nicht voraus, daß die Marke des V erletzten «diskreditiert» worden sei, 
d. h . einen üblen Ruf erlangt habe. Es genügt, daß die beteiligten Kreise wahrscheinlich 
irregeführt wurden und deshalb der Aufklärung bedürfen. Die Beklagte nennt keine 
Tatsachen, aus denen sich ergäbe, daß diese Voraussetzung, die dem gewöhnlichen Lauf 
der Dinge entspricht, im vorliegenden Falle nicht erfüllt sei . Die Vorinstanz stellt gegen
tei ls fes t, die Aussage des Dr. Dreiding, die Klägerin sei verschiedentlich angefragt wor
d en, ob man das Erzeugnis «Blue Marine» bei ihr beziehen könne, weise darauf hin, 
daß die V erwechselbarkeit der beiden Zeichen einen T eil der Kundschaft dazu veran
laßte, «Blue Marine» für ein Produkt der Klägerin zu halten. Nur einen Schaden hält 
das Kantonsgericht nicht für bewiesen. Unsicherheit und Verwirrung bei den Abneh 
m ern und Vermögensschaden beim Verletzten sind indessen nicht dasselbe. 

Die Beklagte beanstandet auch zu Unrecht, daß zwei Fachzeitschriften a ls Mittel zur 
Veröffentlichung dienen sollen. Ihre Auffassung, nur die letzten Abnehmer d er Erzeug
nisse bedürften allenfalls der Aufklärung, hält nicht stand. Auch Leute, welche die 
Erzeugnisse zum Wiederverkauf erwerben, können durch die Nachahmung d er Marke 
d er Klägerin irregeführt worden sein. W enn sie auch in der Regel wissen, welche Firma 
sie beliefert, ist ihnen doch nicht notwendigerweise bewußt, woher d er Lieferant die 
Ware bezieht und daß er mit dem Inhaber einer ähnlichen Marke geschäftlich in keiner 
Weise verbunden ist. Die Veröffentlichung des Urteils in Fachzeitschriften kann die 
Wied erverkäufer aufklären . Übrigens ist nicht von vornherein unwahrscheinlich, daß 
auch gewisse letzte Abnehmer Fachzeitschriften lesen. Daß nicht auch noch die Ver
öffentlichung in der Tagespresse verlangt und angeordnet wurde, benachteiligt die 
Beklagte nicht. 

f" MSchG Art. 6 Abs. l und 3 und Art. 24 

- Die Marken Cotlunovar und Collunosol für rezeptpflichtige lvfundwasser sind 
nicht verwechselbar wegen der im französischen Sprachgebiet offensichtlichen An
lehnung des übereinstimmenden Bestandteils « Collu» an die Sachbezeichnung 
collutoire (Mundwasser) und wegen genügender Unterscheidungskraft der Be
standteile « novar» und « nosol ». 

Gas de specialites pharmaceutiques delivrees sur ordonnance seulement. 
Une designation generique ne saurait etre monopolisee au titre de marque par un 

fabricant. Il s' ensuit que si une marque contient des elements qui constituent une 
designation generique, une nouvelle marque qui ne presente de ressemblance que sur 
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ces elements et se distingue sujfisamment de la premiere par ses autres elements est 
admissible. 
Les marques Collunovar et Collunosol ne pretent pas a confusion pour des collutoires 
delivrees sur ordonnance, car l' element commun « Collu » est enfran;ais une allusion 
evidente au terme genirique collutoire et les elements « novar» et « nosol » sont 
su.ffisamment distincts. 

Sem.Jud. 1967, 601 ss., arret de la Cour deJustice civile (2c Chambre) 
de Geneve, du 14 j uin 1966, dans la cause Societe des Laboratoires 
Dexo s.a r.l. c/ Laboratoires Novalis et Sodip S. A. 

Droit: 

II n'est pas conteste que Ja demanderesse fabrique en France des produits pharmaceu
tiques, notamment des collutoires et qu'elle !es vend sous Ja marque Collunovar, en
registree Je 27 fevrier 1963 sous n° 292.088 par sieur Georges Florent et renouvelee par !es 
Laboratoires Dexo Je 20 octobre 1955 sous le n ° 453.306. Cette marque a fait l'objet d'un 
depöt international le 8 janvier 1958 sous n° 206.263 avec la revendication suivante: 
«produits pharmaceutiques, veterinaires, dietetiques, emplätres, materiel d e panse
ments, desinfectants ». 

II est egalement non conteste que la vente en Suisse d'un collutoire recouvert de la 
marque Collunovar a commence en mars 195 7 e t que des le 30 novembre 1960, ce produit 
est vendu par la demanderesse en Suisse sous forme d'atomiseur. 

En vertu de l'enregistrement international de la marque Collunovar, son titulaire, soit 
la demanderesse, est en droit d'invoquer la loi federale sur les marques de fabrique et de 
commerce (LMF), ce qui d'ailleurs n'est ici pas conteste non plus. 

La premiere defenderesse, !es Laboratoires Novalis, fabrique egalement en France un 
collutoire sous forme d'atomiseur qu'elle vend sous la marque Collunosol. La vente en 
Suisse de ce produit est assuree par la deuxieme defenderesse, Sodip S. A., semble-t-il, des 
avril 1964. 

Les Laboratoires Novalis ont fait enregistrer leur marque en France le 16 mars 1962 
sous n ° 182.221; cette marque a fait egalement l'objet d'un enregistrement international 
le 26 fevrier 1965 sous n° 294.648 avec la revendication suivante: «Produits pharma
ceutiques speciaux ou non, objets pour pansements, desinfectants, produits veterinai res». 
Dans leur ecriture du 11 novembre 1965, !es defenderesses precisent que pour !es Labora
toires Novalis la marque Collunosol ne s'applique et ne s'appliquera qu'i un collutoire 
en aerosol et annoncent qu'ils ont entrepris des demarches pour limiter Ja susdite reven
dication comme suit: « Collutoire presente sous forme d'aerosol pour le traitem ent des 
affections bucco-pharyngees». 

Les deux marques sont purement verbales et n'offrent aucune signification si ce 
n'est que toutes deux, par l'emploi du prefixe « Collu» font immediatement penser i 
toute p ersonne tant soi peu familiarisee avec !es medicaments qu'il s'agit d'un collutoire 
soit d'un medicament destine i agir sur les gencives, les muqueuses de la bouche et la 
gorge. 

L'anteriorite e t d e l'enregistrement et de l'usage tant en France qu'en Suisse des 
produits que recouvre la marque Collunovar es t etablie par rapport i la marque Collu
nosol. 
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Se fondant sur ees faits, Ja demanderesse invoque en premier lieu !es articles 6 et 24 
LMF a l'appui de sa demande et soutient que Ja marque Collunosol eonstitue une imita
tion de la marque Collunovar. 

Aucun des defendeurs ne eontes te sa legitima tion passive. 
Au sens d e l'article 6 al. 1 LMF, il y a imitation lorsqu' une nouvelle marque ne se 

distingue pas par des caracteres essentiels d'une marque anterieure dument enregistree 
et l'article 24 LMF prevoit Ja poursuite par Ja voie civile ou penale notamment d e eelui 
qui aura contrefait Ja marque d 'autrui ou l'aura imitee de maniere a induire le p ublie en 
erreur. 

L a question qu 'il eonvient clone de resoudre avan t tout en ee proees es t d e savoir si Ja 
marque verbale Collunosol constitue u ne imitation d e la marque Collunovar d e nature a 
induire le publie en erreur. 

Chacune des deux marques a eomparer recouvre d es marchandises du meme genre, 
soit un m edicament destine a eombat tre !es a ffections bucco-pharyngees, plus specia le
ment un collu toire. Les d eux produits sont de eomposition differente, mais tous d eux ne 
peuvent e tre vendus que par des pha rmaeiens et sur presenta tion par l'acquereur d'une 
ordonnance medicale. 

Le produit Collunovar est fabrique sous trois formes : liquide pour badigeonnages, en 
pastilles pour sucer et sous forme d'atomiseur, tandis que le produit Collunosol n'est 
u ti lise que sous forme d'atomiseur et !es d efenderesses annoncent qu'etant donne la 
teneur trop vaste de leur revendication a la base de leur enregistrernent, ils vont limiter 
celle-ci a leur seul produit actuellem ent en emploi et a la seule forme d'atomiseur qu 'ils 
utilisent. 

II es t de jurisprudence constante que pour savoir si une marque se distingue par des 
caracteres essentiels d 'une autre, il faut examiner l' impression d'ensemble laissee par 
chacune des d eux marques et, en ee qui concerne !es marques verbales, l' impression 
d 'ensemble est fonction principalem ent d e l'effet audi tif, d epend du metre, d e la cad ence 
et de la succession des voyelles sonores. E ll e est egalem ent fonction des termes et d e leur 
aspect graphique, soit longueur du mot, id entite ou diversite des lettres . Le scns d es mots 
joue egalem ent un r6le. 

Lorsqu'i l s'agit de marques destinees a d es marchandises du meme genre, comme en 
l'occurrence, le risque de eonfusion es t plus grand et !es earaeteres distinctifs de la m a rque 
nouvelle doivent s'apprecier avec une severite accrue (Sem.jud. 1931 p.158). 

Ce danger de confusion doit toutefois tenir compte du d egre d'attention que l'on peut 
attendre des aeheteurs des produits sur lesquels !es marques a comparer son t apposees 
(ATF 84 II 457; Sem.jud. 1935 p . 334). 

C 'est a insi que la raison dicte que la differenciation d es marques ne se justifie plus du 
tout dans une mesure aussi eonsiderable quand Je cercle des aequereurs possibles se com
pose d'hommes de metier clont il importe qu'ils m etten t dans Je choix de Ja marchandise 
clont s'agit un soin qu'ils ne sauraient negliger sans une certaine faute de leur part, sans 
avoir agi avec un certa in manque de serieux. 

Dans un arre t de 190 1, Je Tribunal federal, a llant p lus loin, reconnaissait que m em e s' il 
existait bien une certaine ressemblance entre deux marques recouvrant deux produits de 
semblable nature, eelle-ci pouvait n e pas etre suffisan te pour amener une confusion quand 
il s'agissait de produits pharmaeeu tiques auxquels une attention specia le, vu leur ma
tiere, doit etre apportee meme par !es profanes (Sem .jud. 1902 p . 609) . 

Un a utre principe est que !es indieations relatives a la nature des choses, soit !es mots 
et les expressions servant a d esigner une marchandises ou a renseigner sur ses qua li tes sont 
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des biens du domaine publie, de sorte qu'une designation generique ne saurait etre 
monopolisee par un fabrieant (Journ. des Trib. 1945 I p. 143). 

II s'ensuit que si une marque eontient des elements qui eonstituent une designation 
generique, une nouvelle marque qui ne presente de ressemblanee que sur ees elements en 
soi non enregistrables et s'en distingue suffisamment par les autres elements doit etre 
eonsideree eomme admissible au regard d e l'article 6 al. 1 LMF (DAVID p. 133). 

Si l'on examine les deux marques a eomparer en eette instanee, il y a lieu de relever 
que toutes deux utilisent le prefixe « Collu» et qu'il est notoire que ee prefixe, dans le 
langage eourant des medeeins, infirmiers et pharmaeiens, et meme dans Je pubJie, est 
frequemment employe par simplifieation en lieu et plaee du mot «eollutoire» qui designe 
un genre de medieament, plus partieulierement un m edieament eontre les affeetions de 
Ja bouehe et du pharynx. 

En soi, eet element eontenu dans les deux marques n'est pas enregistrable et 1a de
manderesse ne saurait pretendre au monopole de ee mot. L'existenee averee de huit 
autres marques d e eollutoires eontenant ee prefixe vient d'ailleurs renforeer eette eon
sideration. 

C'est clone quarrt aux deux autres elements nosol et novar qu'il y a lieu de reehercher 
si eeux-ei et par la les deux marques se distinguent ou non par des earaeteres essentiels. 

Toutes deux eontiennent la meme syllabe no et seuJe la seeonde et derniere syllabe es t 
differente, mais a un point tel que ehaeune rend un son tres different, eomporte meme, 
qu'il soit prononee par un Allemand, un Frarn;ais, un Italien ou un Romanehe, une 
foree distinetive evidente tant au point de vue auditif que visuel, ee qui n'etait pas le eas 
dans Je eas Alueol e. Aludrox a eause de la sueeession des voyelles. 

En effet, dans eette derniere et marquante syllabe, ni la voyelle, ni les eonsonnes ne sont 
les memes et sont nettement dissemblables tant du point de vue de la sonorite que visuelle
ment, le «v» de novar n e pouvant se eonfondre avee le «s» de nosol, ni le «r», eonsonne 
partieulierement audible avee Je «!». 

La eombinaison de ehaeune de ees syllabes avec la syllabe identique dans !es deux 
marques qui Ja preeede fournit dans ehaque eas un rythme, une eadenee differente, de 
sorte que e'est pour la Cour une evidenee que si les deux marques ne eontenaient pas Je 
prefix « Collu», aueun risque de eonfusion n' existerait entre !es deux marques (novar et 
nosol), m em e pour J'acheteur profane d'un produit eourant, tant la derniere syllabe 
l'emporte en importanee sur Ja premiere. 

Le fait que la syllabe identique no est inseree entre l' element generique Collu et la 
syllabe finale vient eneore diminuer dans l'impression d'ensemble l'importanee auditive 
et visuelle de cette syllabe in termediaire. 

Des lors, la Cour eonsidere que si un risque de eonfusion existe theoriquement pour des 
profanes entre !es deux marques quarr t a l'impression d'ensemble, eela provient essentiel
lement d e l'emploi du prefixe Collu non enregistrable sans adjonetion d'autres elements. 

Mais ee risque disparait meme totalement lorsque Je produit ne peut etre aehete que 
sur ordonnanee m edieale dans une pharmaeie. S'il est evidemment eommode pour les 
m ed eeins et !es pharmaciens qu'une seule marque de eollutoire monopolise le terme 
Collu, d e teile fac;on que ces specialistes des qu'ils se trouvent en presence d e ce prefixe 
soient dispenses de l'attention plus partieuliere qui est de rigueur dans leurs metiers et 
que Ja lecture ou l'audition de ces deux syllabes soit suffisante a eile seule pour qu'ils 
sachent immediatement quel est le produit determine clont il s'agit, il tombe sous le sens 
que par l'emploi d e cette designation generique la marque qui la monopolise porte un 
prejudice injustifiable aux autres marques recouvrant d es collutoires, ee genre d e medica-
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ment comportant des remedes de compositions tres differentes destinees parfois a des 
affections qui si elles touchent la m em e region doivent neanmoins etre traitees tout autre
ment. 

Dans l'interet d es patients, il importe que le medecin, meme surcharge de travail, qui 
ordonne un collutoire connaisse Ja composition du remede et c'est ainsi que de l'avis de 
Ja Cour le prefixe «Collu» p erd et doit perdre pour l'homme de l'art toute signification 
a ce sujet et qu'ainsi son attention est et doit etre concentree sur !es autres syllabes con
tenues dans la marque du produit qu'il fait administrer. 

Cela etant, comme deja dit, une confusion entre les deux marques a comparer es t a 
peine concevable surtout pour un homme de metier. Quant aux pharmaciens, s'ils ne 
p euvent dechiffrer l'ecriture d'un medecin, ils doivent se renseigner aupres de lui sur le 
sens de l'ordonnance. 

II est vrai que si la marque Collunosol n'est utilisee que pour un collutoire sous forme 
d'aerosol , Ja revendication de Ja marque va, eile, beaucoup plus loin et pourrait concerner 
des produits qui ne necessitent pas d'ordonnances medicaJes. 

Toutefois , la premiere defenderesse, seule titulaire de la marque, et ainsi seule pour
suivable pour son enregistrement, acquiesce en partie a Ja demande, puisque dans ses 
d ernieres conclusions eile demande qu'il lui soit donne acte de ce qu'elle s'engage a 
renoncer partiellement a sa marque Collunosol, clont Ja liste des produits sera limitee a 
«collutoire presente sous forme d'aerosol pour le traitement des affections bucco-pha
ryngees». 

Elle justifie, d'ailleurs, avoir entrepris des demarches dans ce senset il n'existe pas d e 
raison d'admettre que celles-ci pourraient ne pas aboutir. 

Cela dit, le problem e est ainsi simplifie et la marque Collunosol doit etre maintenue 
a c6te de la marque Collunovar et des autres marques de produits pharmaceutiques qui 
contiennent Je prefixe «collu» car iJ n'existe ni risque de confusion au sens de l'article 6 
al. 1 LMF, ni acte d e concurrence deJoyale au sens de la LCD .... 

Par ces motifs, Ja Cour: 
Donne acte aux Laboratoires Novalis de ce qu'ils s'engagent a limiter la liste des 

produits couverts par Ja marque Colluncsol a un collutoire presente sous forme d'aerosol 
pour le traitement des afü:cticns bucco-pharyngees; !es y condamne au besoin. 

Cela fait: D eboute la demanderesse de toutes ses conclusions et la condamne aux 
depens des d efenderesses .... 

MSchG Art.13 Abs.2 und MSch V Art. II Abs.1 

Anderungen der Marke im Eintragungsverfahren: Das Amt muß sich vorbehalten, 
spätestens nach der zweiten vertraulichen Anzeige auf einen Anderungsantrag 
nicht mehr einzutreten, sofern dieser nicht auf eine amtliche Beanstandung zurück
zuführen ist. 

M odification de la marque lors de la procidure d' enregistrement. Le Bureau doit 
se reserver de ne plus accepter une demande de modification, au plus tard apres le 
second « avis confidentiel », dans la mesure ou cette demande ne s' expose pas a un 
refus d' enregistrement. 

PMMBl 1968 I 10, Vorbescheid des Eidgenössischen Amtes für geistiges 
Eigentum vom 29.Juni 1967. 
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MSchG Art. 14 Abs. l ZiJJ. 2, PVUe (Lissabon) Art. 6 Abs. l 

Die Marke TRAFALGAR führt - ungeachtet der historischen Bedeutung dieses 
Namens - zu einer Gedankenverbindung mit dem Trafalgar Square in London 
und wirkt daher für nichtenglische Tabakwaren täuschend. 

La marque TRAFALGAR - indipendamment de la signification historique de ce 
nom - fait naitre une association d'idies avec Trafalgar Square d Londres et se 
rivele par consiquent diceptive pour du tabac qui n' est pas d' origine anglaise. 

BGE 93 I 570ff. und PMMBl 1968 I 8ff. , Urteil der I.Zivilabteilung 
vom 7. November 1968 in Sachen der American Tobacco Company 
gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum. 

A. Die in New York ansässige Firma «The American Tobacco Company» stellte am 
22. D ezember 1966 beim Eidg. Amt für geistiges Eigentum das Begehren um Eintragung 
der Wortmarke «TRAFALGAR» für Tabake und Tabakfabrikate, einschließlich Ziga
re tten und Zigarren. 

Das Amt verweigerte mit Verfügung vom 25.Juli 1967 die Eintragung, weil die Marke 
auf d en Trafalgar Square in London hinweise und daher als geographische Angabe im 
Gemeingut stehe; zudem sei sie für nichtenglische Tabakwaren irreführend. 

B. Die American Tobacco Company führt gegen die Zurückweisung ihrer Marke 
verwaltungsgerichtliche Beschwerde. Sie beantragt, die angefochtene Verfügung aufzu
heben und die Marke «TRAFALGAR» in der Schweiz zur Eintragung zuzulassen. 

Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen . 
Das Bundesgericht zieht in Erwägung: 

1. Da die Beschwerdeführerin ihren Sitz in New York hat, ist bei der Beurteilung der 
vorliegenden Beschwerde von der Pariser V erbandsübereinkunft zum Schutze des ge
werblichen Eigentums (PVU) auszugehen, der sowohl die Schweiz als die Vereinigten 
Staaten als Verbandsländer a ngehören, und zwar ist die von den beiden genannten 
Staaten ratifizierte Fassung von Lissabon von 1958 maßgebend . 

Nach Art.6 Abs. ! PVU werden die Bedingungen für die Hinterlegung und Eintra
gung von Fabrik- oder H andelsm arken in jedem Verbandsland durch die Landesgesetz
gebung bestimmt. Der von der Beschwerdeführerin ebenfalls angerufene Art. 6 quinquies 

PVU dagegen ist auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar. Diese Bestimmung setzt 
voraus, daß die streitige Marke bereits im Ursprungsland eingetragen worden ist. Die 
Beschwerdeführerin macht j edoch nicht geltend, sie habe die Marke «TRAFALGAR » 
in den USA hinterlegt. 

2. Kraft des Vorbehaltes von Art.6 Abs.! PVU zugunsten des Landesrechts ist das 
Amt befugt, die Eintragung einer M arke zu verweigern, wenn sie als wesentlichen Be
standteil ein als Gemeingut anzusehendes Zeichen enthält, sowie, wenn sie gegen bundes
gesetzliche Vorschriften oder gegen die guten Sitten verstößt (Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 
MSchG). 

Den Einwand, die Marke «TRAFALGAR » gehöre als geographisch e Bezeichnung 
d em Gemeingut an, hat das Amt in der Vernehmlassung fallen gelassen. Es bleibt daher 
nur zu prüfen, ob die Marke wegen Verstoßes gegen die guten Sitten unzulässig sei. 

3. Sittenwidrig ist gemäß ständiger R echtsprechung eine Marke, die geeignet ist, d en 
schweizerischen Durchschnittskäufer in irgendeiner Hinsicht irrezuführen . Daher ist eine 
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Marke unzulässig, wenn sie geographische Angaben enthält, die zu Täuschungen über 
die Herkunft d er Ware Anlaß geben können; denn eine geographische Angabe weckt 
nach der Lebenserfahrung beim Käufer der damit bezeichneten Ware im allgemeinen 
die Vorstellung, das be treffende Erzeugnis stamme aus dem Lande, auf das die Angabe 
hinweist; ist dies in Wirklichkeit nicht der Fall, so kann die Marke daher irreführend 
wirken. Anders verhält es sich nur, wenn die geographische Angabe offensichtlich bloßen 
Phantasiecharakter hat und nicht als Herkunftsbezeichnung aufgefaßt werden kann 
(BGE 91 I 52 Erw. 2, 89 I 51 Erw.4, 293 Erw. 2, 30 1 Erw. 3). 

4. Das Amt erachtet die Marke « TRAFALGAR» als irreführend, weil sie vom Publi
kum als Hinweis auf den Trafalgar Square in London und damit auf England aufgefaßt 
werden könnte, wä hrend die dami t bezeichneten Waren aus d en USA stammten. 

Dieser Auffassung ist beizupflichten. Der Trafalgar Square ist ein bedeutender Platz 
in London. Auf ihm erhebt sich die N elson-Säule, die zur Erinnerung an den britischen 
Admiral Lord N elson und an den Sieg errichtet wurde, den er im Jahre 1805 in der See
schlacht vor dem Kap Trafalgar an der spanischen Atlantikküste über die französische 
und die spanische Flotte errang. Der Platz ist von wichtigen öffentlichen Gebäuden 
umrahmt, so von d er « National Gallery», der Kirche « St.Martin-in-the-Fields» und 
der «National Portra it Gallery». Eine dort gelegene Station der Untergrundbahn träg t 
den Namen «Trafalgar». In den R eiseprospekten über London wird der Trafalgar 
Square a ls Sehenswürdigkeit angeführt , die ein W ahrzeichen Londons darstelle. Ange
sichts der Bedeutung, die dem Trafalgar Square zukommt, darf angenommen werden, 
daß der Großteil der Schweizer, die sich a ls Feriengäs te oder zu Ausbildungszwecken in 
London aufgehalten haben, diesen Platz kennen. W eiteren Kreisen des schweizerischen 
R aucherpublikums ist er aus Fernsehen, Radio und Presse bekannt, da auf ihm öfters 
Massenkundgebungen stattfinden. 

Die Zahl der schweizerischen K äufer von Rauchwaren, die um das Vorhandensein 
dieses Platzes wissen, kann naturgemäß nicht genau beziffert, sondern nur an Hand der 
Lebenserfahrung geschätzt werden. Diese Bevölkerungsschicht ist aber zweifellos be
trächtlich, vor allem in den Kreisen d er jüngeren G eneration. Sie wird künftig noch 
zunehmen angesichts der ständig steigenden Bedeutung, welche die schweizerischen 
Lehranstalten und Geschäftskreise der englischen Sprache beimessen. Bei dieser Bevöl
kerungsschicht wird die Marke «TRAFALGAR » zwangsläufig zu einer Gedanken
verbindung mit dem Trafalgar Square und mit England führen, womit die Gefahr der 
vom Amt befürchteten Täuschung gegeben ist ; denn wie im Urteil d es Bundesgerichtes 
vom 6. September 1966 in einer anderen Markensache der heutigen Beschwerdeführerin 
dargelegt wurde, ist auch bei Tabakwaren in der R egel damit zu rechnen, daß geogra
phische Bezeichnungen von einem nicht unerheblichen Teil der Käuferschaft als H er
kunftsangabe verstanden werden. 

5. Die Beschwerdeführerin wendet ein, da das Wort Trafalgar einersei ts auf einen 
Platz in London, anderseits auf die Seeschlacht an der spanischen Atlantikküste hinweise, 
ermangle es der geographischen Bestimmtheit; die streitige Marke sei daher nicht eine 
geographische Angabe, die zu Täuschungen Anlaß geben könne, sondern eine zulässige 
Phantasiebezeichnung. 

Dieser Einwand geht fehl. Die schweizerischen Bevölkerungskreise, die den Trafalgar 
Square kennen, werden durch die m ehrfache Bed eutung des Wortes Trafalgar und das 
Fehlen des Wortes Square in der streitigen Marke nicht davon abgehalten, an den 
fraglichen Platz in London zu denken. Käufer von Rauchwaren, die London nicht 
kennen, sich aber vom Geschichtsunterricht her an die Seeschlacht von Trafalgar und 
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den dort vom englischen Admira l Nelson errungenen Sieg erinnern, werden die Marke 
ebenfalls weit eher als Hinweis auf England, d enn als solchen auf Spa nien auffassen. Für 
die zu diesen beiden Gruppen gehörenden Kaufsinteressenten trifft d aher auch der 
Einwand nicht zu, « TRAFALGAR » sei eine bloße Pha ntasiebezeichnung. 

6 . Unbehelflich ist schließlich auch der Einwand, eine T äuschungsgefahr entfalle, 
weil in England kein Tabak wachse. Denn auch wenn als allgemein bekannt vorausge
setzt werden dürfte, daß die T a bakpflanze in England nicht gedeiht, könnte die streitige 
Marke den Käufer, gleich wie in d em in BGE 89 I 290 beurteilten Falle, doch zu der 
Auffassung verleiten, die so bezeichneten Zigaretten würden in England aus eingeführten 
T abaken hergestellt. 

MSchG Art.14 Abs.1 Ziff.2; MMA (Nizza) Art. 5 Abs.1, PVUe (Lissabon) 
Art. 6 Abs.] und Art. 6 quinquies lit. B Ziff. 3 

Für die Schutzverweigerung genügt eine objektive Täuschungsgefahr. Der Marken
bestandteil DIAMAL T ist für nicht malzhaltige Produkte, die ihrer Natur nach 
Malz enthalten könnten, täuschend. 
Schutz des ausländischen Handelsnamens: Auch die als M arke gebrauchte Firma 
muß den Ariforderungen des MSchG genügen. 

L e risque objectif de tromperie est su.ffisant pour justifier le refus de protection. 
L' eli ment de marque DIAMAL T est diceptif pour des produits non maltis, qui, 
par leur nature, pourraient contenir du malt. 
Protection du nom commerical i tranger: la raison sociale utilisie comme marque 
doit aussi satisfaire aux exigences de la LMF. 

BGE 93 I 573 ff. und PMMBl 1968 I 78, Urteil der I. Zivilabteilung vom 
7. November 1967 in Sachen Diamalt AG gegen Eidgenössisches Amt 
für geistiges Eigentum. 
A. Die Firma Diamalt Aktiengesellschaft in München ist Inhaberin einer in d er 

d eutschen Warenzeichenrolle unter d er Nr. 629830 eingetragenen Wort/Bild-Marke. 
Am 16. November 1966 ließ sie diese gestützt auf das M adrider Abkommen von 1891 
betreffend die internationale Eintragung der Fabrik- oder H andelsmarken im inter
na tiona len R egister unter Nr. 326409 eintragen. 

Das Zeichen besteht aus einem großen D, das beidseitig von Ähren flankiert ist; im 
Innern des D befind en sich , untereinander angeordnet, die Buchstaben AG ; oben steht 
quer das Wort « DIAMALT », unten « MÜNCHEN »; das Ganze ist von einer breiten 
Kreislinie umschlossen. Die M arke ist für eine große Zahl von verschiedenartigen Arznei
und Nahrungsmitteln sowie von chemischen Hilfsstoffen bestimmt. 

B. Das Eidg. Amt für geistiges Eigentum teilte am 16.Juni 1967 dem interna tionalen 
Büro mit, der Marke werde in d er Schweiz der Schutz für diej enigen Erzeugnisse der 
W arenliste verweigert, die ihrer Na tur nach Malz enthalten könnten, j edoch kein solches 
enthalten. 

C. Gegen diesen Entscheid ha t die Markeninhaberin verwa ltungsgerichtliche Be
schwerde eingereicht mit d em Antrag, die Verfügung des Amtes vom 16.Juni 1967 sei 
a ufzuheben und die M arke in der Schweiz ohne Einschränkung zu schützen. 

Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen. 
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Das Bundesgericht z ieht in Erwägung: 

1. Für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde ist das Madrider Abkommen 
betreffend die internationale R egistrierung d er Fabrik- oder Handelsmarken (MMA) 
in seiner am 15.Juni 1957 in Nizza revidierten Fassung maßgebend, die sowohl von der 
Schweiz als auch von der Bundesrepublik Deutschland ratifiziert worden ist. Gemäß 
Art. 5 Abs. 1 MMA darf die Schweiz einer international registrierten Marke d en Schutz 
nur unter den Bed ingungen verweigern, unter denen sie nach der Pariser Verbandsüber
einkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVU) eine zur Eintragung in der 
Schweiz hinterlegte Marke zurückweisen dürfte. Maßgebend ist die 1958 in Lissabon 
revidierte Fassung der PVU, die in Art. 6 Abs. 1 vorsieht, daß die Bedingungen für die 
Hinterlegung und Eintragung von Fabrik- oder Handelsmarken in j edem Lande durch 
die Landesgesetzgebung bestimmt werden. Nach Art. 6 quinquies, lit. B Ziff. 3 PVU sodann 
darf eine Eintragung verweigert werden, wenn die Marke gegen die guten Sitten oder 
die öffentliche Ordnung verstößt, insbesondere wenn sie geeignet ist, das Publikum zu 
täuschen. 

2. Nach Art.14 Abs.! Ziff.2 MSchG hat das eidg.Amt für geistiges Eigentum die 
Eintragung einer gegen die guten Sitten verstoßenden Marke zu verweigern. Sitten
widrigkeit im Sinne dieser Bestimmung liegt unter anderem vor, wenn die Marke geeignet 
ist, den Käufer in irgendeiner Hinsicht irrezuführen , insbesondere ihn über die Be
schaffenheit der Ware zu täuschen (BGE 91 I 52 Erw.2; 89 I 51 Erw.4, 293 Erw.2, 
301 Erw.2 und dort erwähnte Entscheide). Das schweizerische R echt stimmt also in 
dieser Hinsicht mit der in Art. 6 quinquies PVU getroffenen Regelung überein. Nach 
ständiger Rechtsprechung ist Sittenwidrigkeit schon dann zu bejahen, wenn eine objek
tive Täuschungsgefahr besteht ; der Täuschungsabsicht des Markeninhabers bedarf es 
nicht (BGE 78 I 280), und ebenso kommt nichts darauf an, ob tatsächlich schon Täu
schungen vorgekommen sind (BGE 78 II 382). Der Einwand der Beschwerdeführerin, 
die streitige Marke habe bis heute keinen Abnehmer über die Natur der Markenware 
getäuscht, ist daher unbehelflich. 

3. Die streitige Marke enthält als wesentlichen Bestandteil das Wort «DIAMALT», 
dessen Endsilbe « MALT» d ie französische Bezeichnung für Malz ist. Namentlich die 
französischsprechende Bevölkerung könnte daher in die M einung versetzt werden, die 
unter dieser Marke angebotenen Erzeugnisse seien malzhaltig. Wird die Marke für 
Waren verwendet, die ihrer Natur nach Malz enthalten könnten, aber kein solches 
enthalten, so ist sie somit auf j eden Fall für die französischsprechende Bevölkerung 
täuschend. Täuschungsgefahr auch nur für eines d er Sprachgebiete d er Schweiz genügt 
aber, um die Marke unzulässig zu machen (BGE 82 I 51 Erw.2 und dort erwähnte 
Entscheide). Abgesehen hievon ist auch der deutschsprachigen Bevölkerung die Silbe 
«malt» a ls Hinweis auf die Malzhaltigkeit eines Erzeugnisses aus andern Marken 
(Ovomaltine, Heliomalt u. a. m. ) vertraut. 

4. Die Beschwerdeführerin weist darauf hin, daß nicht eine Marke mit dem isolierten 
Element «Diamalt» zur Diskussion stehe, sondern ein Zeichen, das in seinem Wortteil 
ihren Firmanamen und Geschäftssitz wiedergebe. Nach Art. 8 PVU müsse die Schweiz 
den Handelsnamen der Angehörigen von Vertragsstaaten schützen, gleichgültig, ob er 
einen Bestandteil einer Fabrik- oder Handelsmarke bi lde oder ni cht. 

Dieser Einwand geht fehl. Auch die markenmäßig gebrauchte Firma muß, um als 
Marke zulässig zu sein, den Anforderungen des MSchG genügen (BGE 89 I 303 Erw. 7, 
78 II 460) . Art. 8 PVU verschafft d er Beschwerdeführerin nicht Anspruch auf marken-
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rechtlichen Schutz ihrer Firma, sondern nur auf Schutz ihres Handelsnamens als solchen, 
d. h. auf denjenigen Schutz, der auch dem nichteingetragenen inländischen Handels
namen zukommt (BGE 90 II 318). 

5. Da die streitige Marke, soweit sie für nicht malzhaltige Produkte bestimmt ist, 
täuschend wirkt, ist die vom Amt ausgesprochene Einschränkung ihres Schutzbereiches 
berechtigt. 

MSchG Art.14 Abs.1 ,Z,ijf.2; MMA ( Nizza) Art.5 Abs. l; PVUe (Lissabon) 
Art. 6 Abs.] und Art. 6quinquies lit. B ,Zijf. 3 

Die stilisierte Abbildung einer Hummel, die bei obeiflächlicher Betrachtung als 
Biene angesehen werden kann, ist täuschend für nicht aus Bienenwachs hergestellte 
Kerzen. Der Wortbestandteil HUMMEL vermag die Täuschungsgefahr zu
mindest für die französisch- und italienischsprachigen Landesteile nicht auszu
räumen. 

La representation stylisee d'un bourdon, qu'un examen superficiel permet de con
fondre avec une abeille, est de nature a tromper le public si elle se rapporte a des 
bougies qui ne sont pas produites avec de la eire d' abeilles. 
L' element verbal n' ecarte pas le risque de tromperie, tout au moins pour les 
regions de langues franyaise et italienne de La Suisse. 

BGE 93 I 577 ff. und PMMBl 1968 I 6f., Urteil der I. Zivilabteilung vom 
7. November 1967 in Sachen I. Hummel, Kommanditgesellschaft, gegen 
Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum. 

A. Die Firma]. Hummel Kommanditgesellschaft, in Masing (Bundesrepublik Deutsch
land), ist Inhaberin einer in der deutschen Warenzeichenrolle unter der Nr. 824567 
eingetragenen kombinierten Wort/Bild-Marke. Am 1. November 1966 ließ sie diese 
gestützt auf das Madrider Abkommen von 1891 betreffend die internationale Eintragung 
der Fabrik- oder Handelsmarken im internationalen Register unter der Nr. 324710 
eintragen. 

Die Marke ist für «Bougies (eclairage)», also für Kerzen zu Beleuchtungszwecken, 
bestimmt. Sie enthält das stilisierte Bild eines Insektes, unter dem der Firmanamen 
«]. Hummel KG» angebracht ist. 

B. Das eidg. Amt für geistiges Eigentum teilte am 22. Mai 1967 dem internationalen 
Büro mit, der Marke werde in der Schweiz der Schutz nur für Kerzen gewährt, die aus 
Bienenwachs hergestellt seien. 

C. Gegen diese teilweise Schutzverweigerung hat die Markeninhaberin verwaltungs
gerichtliche Beschwerde eingereicht mit dem Antrag, die Verfügung des Amtes vom 
22.Mai 1967 sei aufzuheben und ihrer Marke den Schutz für «Bougies (eclairage)» 
uneingeschränkt zu gewähren. 

Das Amt beantragt, die Beschwerde abzuweisen. 

Das Bundesgericht zieht in Erwägung: 

1. Für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde ist das Madrider Abkommen 
betreffend die internationale Registrierung der Fabrik- oder Handelsmarken (MMA) in 
seiner am 15.Juni 1957 in Nizza revidierten Fassung maßgebend, die sowohl von der 
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Schweiz als auch von der Bundesrepublik D eutschland ratifizi er t worden ist. Gemäß 
Art. 5 Abs. 1 MMA darf die Schweiz einer international regis trierten M arke den Schutz 
nur unter den Bed ingungen verweigern, un ter denen sie nach d er Pariser Verba nds
übereinkunft (PVU ) zum Schutze des gewerblichen Eigentums eine zur Eintragung in 
das schweizerische R egister hinterlegte Marke zurückweisen dürfte. Maßgebend ist die 
1958 in Lissabon revidierte Fassung der PVU, die in Art.6 Abs. 1 vorsieht, daß die Be
dingungen für die Hinterlegung und Eintragung von Fabrik- oder H andelsmarken in 
j edem Lande durch die Landesgesetzgebung bestimmt werd en . Nach Art. 6 quinquies lit. B 
Ziff. 3 PVU soda nn darf eine Eintragung verweiger t werden, wenn di e Marke gegen die 
guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstößt, insbesond ere, wenn sie geeigne t ist, 
das Publikum zu täuschen. 

2. Nach Art.14 Abs.! Ziff.2 M SchG, der kraft der Verweisung in Art.6 Abs. ! PVU 
auf das Landesrecht a nwendbar ist, hat das eidg. Amt für geistiges Eigentum die Ein
tragung einer gegen die guten Sitten verstoßenden Marke zu verweigern. Sittenwidrig
keit im Sinne dieser Vorschrift liegt nach der R echtsprechung unter anderem vor, wenn 
die Marke geeignet ist, den K äufer in irgendeiner Hinsicht irrezuführen, insbesondere 
ihn über die Beschaffenheit der W are zu täuschen (BGE 9 1 I 52 Erw. 2, 89 I 5 1 Erw. 4, 
293 Erw. 2, 301 Erw. 2 und dort erwähnte Entscheide). Das schweizerische R echt 
stimmt also in diesem Punkte mit d er in Art. 6 quinq uics PVU getroffenen R egelung überein . 
Nach ständiger R echtsprechung ist Sittenwidrigkeit schon d ann zu bejahen, wenn eine 
objektive T äuschungsgefahr bes teht ; einer T äuschungsabsicht des M a rkeninhabers be
darf es nicht (BGE 78 I 280) . 

3. Das Amt erach tet die streitige Marke a ls irreführend, weil die K aufsin teressenten 
das darin abgebildete Insekt a ls Biene ansehen und daher annehmen könnten, die so 
gekennzeichneten K erzen seien aus Bienenwachs h ergestellt. Der K äufer bringe das 
Bienenmotiv in unmittelbaren Zusammenhang mit der Beschaffenheit d er K erze. Bie
nenwachskerzen würden aber ihres Wohlgeruch es wegen von gewissen K äuferschichten 
den aus anderen Stoffen (Stearin oder Paraffin) herges tellten K erzen vorgezogen, obwohl 
sie qualitativ nicht besser, aber teurer seien als diese. 

Diese Ausführungen treffen in j ed er Hinsicht zu und sind überzeugend . W as di e 
Beschwerdeführerin demgegenüber vorbring t, hä lt der Prüfung nicht stand. 

a ) Die Beschwerdeführerin macht geltend, das in der M arke abgebilde te Insekt sei 
für j edermann als Hummel erkenntlich, da es keine Bienen mit ausgeprägten Querstreifen 
und einem durch einen dicken Querstreifen abgesetzten Kopf gebe; ebenso sei a llgemein 
bekannt, daß di e Hummelfür di e H erstellung von Bienenwachs nicht in Betracht komme. 

Die Beschwerdeführerin verkennt j edoch, daß die W are, für welche die M arke be
stimmt ist, eiern breiten Publikum angeboten wird und der Durchschnittskäufer im a llge
meinen ein oberflächlich er Beobach ter ist (BGE 84 II 581; vgl. ferner 90 II 50 litc. c, 
264 und dort erwähnte Entscheide). Vor a llem aber verfügt die große M ehrheit des 
angesprochenen Publikums nicht über die von der Beschwerdeführerin vorausgesetzten 
zoologischen K enntnisse und ist daher nicht befä higt, beim K aufe von K erzen d era rtige 
naturwissenschaftliche Überlegungen anzustell en. Zudem liegt di e Gefahr einer Irre
führung um so näher, a ls in der W erbung und d er Ausgestaltung von Bildmarken häu fig 
stilisierte Darstellungen verwendet werd en. 

b) Die Beschwerdeführerin glaubt, eine Irreführung des Publikums sei nicht zu be
fürch ten, wei l unterhalb des dargestellten Insekts das Wort « H UMMEL », cl.h. d er 
Name der H erstellerfirma, stehe; das rufe selbstverständlich sofort einer Gedanken
verbindung zwischen dem dargestell ten Insekt und dem Namen. 
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Selbst wenn man das für den deutschsprachigen T eil der Bevölkerung gelten lassen 
müßte, versagt dieses Argument jedoch für die französisch oder italienisch sprechende 
Bevölkerung; für diese bleibt die Gefahr einer Irreführung unvermindert bestehen. 
Täuschungsgefahr auch nur für eines der verschiedenen Sprachgebiete der Schweiz 
genügt aber, um eine Marke unzulässig zu machen (BGE 91 I 53, 82 I 51 und dort er
wähnte Entscheide). 

c) Die Beschwerdeführerin befürchtet, in der angefochtenen V erfügung des Amtes 
zeichne sich eine Praxis ab, die «ein außerordentliches H emmnis für die N eueintragung 
von Warenzeichen darstellen würde ». Es gehe nicht an, « aus einer bildlichen Darstellung 
irgendeine vollkommen abwegige Auffassung herauszulesen und diese dann zuungunsten 
des Markeninhabers anzuwenden». 

Diese Rüge ist unbegründet. Die rechtliche Bewertung des Bildteils der streitigen 
Marke durch das Amt steht im Einklang mit Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG und ist daher 
keineswegs «völlig abwegig». Da ß sich hieraus möglicherweise gewisse Erschwerungen 
für die N eueintragung von Warenzeichen ergeben, ist kein Grund, über die geltende 
gesetzliche Ordnung hinwegzugehen. 

MSchG Art. 18, UWG Art.! Abs. 2 lit. b und Art.13 lit. b 

« Genova» als Bezeichnung für aus der Schweiz stammende Uhren ist eine irre
führende Herkunftsbezeichnung, obwohl « Genova » die Übersetzung von Genua 
und nicht von Genf ist. 

« Genova » pour designer des montres d' origine suisse est une indication de prove
nance trompeuse, encore que « Genova » soit la traduction de Genes et non de Geneve. 

Urteil des Richteramtes III Biel vom 25. April 1966. 

Seit ungefähr 1948 werden in der vom Angeschuldigten geführten Firma Uhren unter 
dem Namen «Genova» hergestellt und nach Nordamerika exportiert. 1958 wurde d er 
Angeschuldigte durch das eidg. Amt für geistiges Eigentum gewarnt, worauf er gegenüber 
dem Amt erklärte, nur noch die restlichen Zifferblätter aufzubrauchen. Im Jahre 1963 
begann er j edoch erneut mit der Lieferung von Uhren mit d er Bezeichnung «Genova». 
Auf Strafanzeige eines Berufsverbandes hin wurde der Angeschuldigte u. a. mit folgenden 
Erwägungen zu einer Buße von Fr. 200.- und zu d en Kosten verurteilt: 

Nach Art. 18 Abs. 3 MSchG ist es untersagt, ein Produkt mit einer der Wirklichkeit 
nicht entsprechenden H erkunftsbezeichnung zu versehen und zu verkaufen. 

Der Name Genf in irgendeiner Form gilt in bezug auf Uhren ohne Zweife l als Her
kunftsbezeichnung, da der Hinweis a uf Genf als besondere Qualitätsbezeichnung be
trachtet wird. Dies wird auch vom Angeschuldigten nicht bestritten. Ihm konnte von 
Anfang an nicht verborgen sein, daß d er von ihm verwendete Name «Genova» einer 
sehr großen V erwechslungsgefahr unterzogen war. Nachdem er dann von verschiedenen 
Seiten gewarnt worden war, hat er gewußt, daß auch dieser Name, obschon er keine 
Übersetzung des Namens Genf ist, als eine H erkunftsbezeichnung für G enf zu betrach ten 
ist. 

Nicht klar ist der Einwand des Anwaltes des Angeschuldigten, wonach die Verwechs
lungsgefahr in Englisch sprechenden Gebieten wegen der verschiedenen Aussprache von 
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« Geneve» und « Genova» sehr gering sei, da der Angeschuldigte seinerseits erklärt hatte, 
er liefere Uhren unter diesem Namen seit 1956 nur noch in Spanisch sprechende Gebiete. 
Im übrigen ist dazu zu bemerken, daß die Möglichkeit der Verwechslung in beiden 
Sprachgebieten sehr groß ist. Die Ähnlichkeit des Schriftbildes der englischen Überset
zung « Geneva » mit « Genova » ist zu groß, als daß eine Differenz in der Aussprache eine 
Verwechslung vermeiden könnte. Aber auch im spanischen Sprachgebiet ist eine sehr 
große Verwechslungsgefahr vorhanden. 

Der Einwand des Angeschuldigten, seine Kunden hätten von ihm verlangt, diesen 
Namen zu wählen, ist nicht stichhaltig. Auch hätte, um der Gefahr einer Umgehung der 
amerikanischen Importeure begegnen zu können, ein neutraler anderer Name ohne 
weiteres genügt. Auch kann ihn der Umstand, daß andere Firmen den gleichen Namen 
verwenden, nicht entlasten, insbesondere, da zur gleichen Zeit durch die Privatklägerin 
Strafverfahren gegen andere Uhrenfabriken wegen des Gebrauchs des gleichen Namens 
«Genova» eingeleitet wurden. Aus der Tatsache, daß der Angeschuldigte trotz der 
Versicherung d em Eidg. Amt für geistiges Eigentum gegenüber, diesen Namen nicht 
mehr zu verwenden, dennoch weiterhin solche Uhren exportierte, geht eindeutig hervor, 
daß der Angeschuldigte wissentlich und willentlich diese Herkunftsbezeichnung ver
wendet hat. Diese Tatsache wird noch erhärtet durch den Umstand, daß im Jahr 1958 
der Angeschuldigte versucht hat, den Namen « Genevez » für seine Uhren zu verwenden, 
ein Name, der ebenfalls sehr stark an Geneve anklingt. 

Daraus geht eindeutig hervor, daß der Angeschuldigte mit Absicht von den Vorteilen 
der Herkunftsbezeichnung profitieren wollte und sie aus diesem Grunde gewählt hat. Der 
Vorsatz ist deshalb gegeben. 

Nach Art. 13 b UWG macht sich unlauteren Wettbewerbes schuldig, wer über eigene 
Waren vorsätzlich unrichtige oder irreführende Angaben macht, um das eigene Angebot 
im Wettbewerb zu begünstigen. Unter dem Begriff «Herkunftsbezeichnung» wird 
immer auch ein Hinweis auf besondere Qualität des Produktes verstanden, das aus diesem 
Gebiet kommt. Dadurch, daß der Angeschuldigte diesen Namen «Genova» wählte, 
konnte er daraus für seine Uhren Nutzen ziehen. Daß er dies mit Absicht tat, geht daraus 
hervor, daß er seit einigenjahren trotz wiederholten Warnungen daran festgehalten hat. 
Vor allem wird diese Absicht ersichtlich aus dem Umstand, daß der Angeschuldigte, 
nachdem die im Jahre 1958 noch vorhandenen Zifferblätter bis 1962 verbraucht waren, 
im Jahre 1963 von neuem auf diesen Namen zurückkam. Aus diesen Gründen ist dem
nach auch in bezug auf Art. 13 b UWG der Vorsatz eindeutig gegeben. 

MMA ( Nizza) Art.6 Abs.4 

Keine rückwirkende Anwendung der Bestimmung betreffend die Löschung inter
nationaler Marken auf vor dem 15. Dezember 1966 ( Inkrafttreten des Textes von 
Nizza des MMA) vorgenommene Löschungen der Ursprungsmarke . 

Cette disposition n' est pas applicable retroactivement aux radiations des marques 
d'origine intervenues avant le 15 decembre 1966 ( date d'entree en vigueur du texte 
de Nice de l' Arrangement de Madrid). 

PMMBl 1967 I 55 ff., Rechtsauskunft des Eidg. Amtes für geistiges 
Eigentum vom 15.August 1967. 
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IV. Wettbewerbsrecht 

UWG Art.1 Abs.1 und Abs. 2 lit. d 

In Ermangelung eines vertraglichen Konkurrenzverbotes verstößt der Unternehmer, 
der nach Beendigung der Geschäftsbeziehungen ähnliche Maschinen weiter her
stellt, wie er es bisherfür einen Besteller getan hat, weder gegen eine werkvertrag
liche Treuepflicht, noch gegen die Grundsätze von Treu und Glauben im Sinne des 
UWG, wenn die Konstruktionsidee nicht mehr geheim ist. 
Art.] Abs. 2 lit. d UWG bezieht sich nur auf den Ausstattungsschutz. 

A difaut d'une interdiction conventionnelle de concurrence, l' entrepreneur qui, apres 
la cessation des relations d' ajfaires, poursuit la fabrication d' une machine sem
blable a celle precedemment construite pour un client, n' enfreint ni un devoir de 

.fidilite resultant du contrat d'entreprise, ni la bonnefoi au sens de la LCD, lorsque 
le secret de fabrication a ete divulge. 
L' article I" alinea 2, litt. d LCD ne vise que l' aspect donne a une marchandise. 

BGE 93 II 272ff. undJT 1968 I 130, Urteil der I.Zivilabteilung vom 
7.Juli 1967 i. S. Widmer gegen Rymann AG. 

Aus den Erwägungen: 

5 .. .. Daß die Pflicht zur Geheimhaltung eines Geheimnisses mit der Preisgabe des
selben gegenstandslos wird, versteht sich von selber. Die vertragliche Pflicht, die Erfin
dungsidee als persönliches Gut des Bestellers geheimzuhalten, besteht nicht m ehr, wenn 
die Idee gem einfrei geworden ist. Sie kann daher von jedermann nachgeahmt werden 
und gehört sowohl dem Besteller als auch dem Unternehmer. Eine Treuepflicht des 
Unternehmers ist nach Beendigung des Vertragsverhältnisses nur dann anzunehmen, 
wenn der Besteller hiefür ein rechtliches Interesse nachzuweisen imstande ist. Das ist 
dann der Fall, wenn der Unternehmer die noch dem Besteller gehörende Idee zu eigenem 
Nutzen verwendet. Fehlt es aber an einer solchen Voraussetzung, so ist fraglich, unter 
welchem rechtlichen G esichtspunkt d er Besteller seinem früheren V ertragspartner ein 
Verhalten untersagen lassen kann, das er von j edermann dulden muß. Sicherlich hat er 
ein Interesse daran, von seinem früheren Konstrukteur nicht konkurrenziert zu werden. 
Dieses Interesse ist aber, weil tatsächlicher Art, unbeachtlich. 

Die auf dem Grundsatz von Treu und Glauben aufgebaute Treuepflicht des Unter
nehmers führt zu einer weitherzigen Fassung der gesetzlichen Pflichten des Unterneh
mers. Sie rechtfertigt sich einerseits zur Hauptsache aus der Pflicht, eine dem Besteller 
gehörende Konstruktionsidee nicht auszunutzen und anderseits, wenn die Idee gemein
sames Gut geworden ist, aus d en fortgesetzten R echtsbeziehungen der Parteien, die 
durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gekennzeichnet sind, bei der die beiden 
Partner die Anstrengungen zur Verbesserung des Erzeugnisses vereinen. W enn aber 
keines dieser beiden Momente bestehen bleibt, die Idee gemeinfrei geworden ist und die 
Zusammenarbeit aufgehört hat, ist der Treuepflicht d er Boden entzogen. Sie zu bejahen, 
hieße ihren Inhalt entsprechend den Umständen, die zum Vertragsbruch geführt haben, 
abstufen. Sie wäre beispielsweise in einem Fall zu verneinen, da der Besteller einenjahre-
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lang von ihm vollbeschäftigten bescheidenen Handwerker im Stiche läßt, die Fabrikation 
einer besser eingerichteten Firma überträgt und damit seinen früheren Vertragspartner 
in Schwierigkeiten bringt. Demnach hängt die Tragweite der Treuepflicht ausschließlich 
von d en einzelnen Bestimmungen des Werkvertrages ab, sowie vom V erhalten, das die 
Grundsätze von Treu und Glauben bei der Erfüllung des V ertrages verlangen. Sie kann 
nicht von Umständen, die dem Werkvertrag fremd und nach Beendigung des V ertrags
verhältnisses eingetreten sind, abhängig gemacht werden . 

Die R echtsprechung hat sich Zurückhaltung aufzuerlegen, wenn es eine Partei unter
lassen hat, die vom Gesetz vorgesehenen Schutzvorkehren in Anspruch zu nehmen. Der 
Beklagte hä tte die Konkurrenz der Klägerin entweder durch Vereinbarung eines Kon
kurrenzverbotes oder bei einer schutzfähigen Erfindung durch Einreichung eines Patent
gesuches vermeiden können. W enn der Beklagte unterließ, die ihm zur Verfügung 
stehenden Schutzmaßnahmen zu treffen, oder darauf verzichtete, weil er ein Patent
gesuch als wenig aussichtsreich erachtete, so steht es ihm schlecht an, ein R echt gegen die 
Klägerin anzurufen und auf dem Wege der Vertragsauslegung Befugnisse zu beanspru
chen, von denen nicht feststeht, daß die Parteien bei Vertragsabschluß daran gedacht 
haben. 

Der Beklagte beruft sich schließlich aufBGE 90 II 51. Diesem umstritten en Entscheid 
liegt ein ganz anderer als der hier zu beurteilende Sachverhalt zugrunde. Dort hatte die 
Beklagte das V ertrauen einer Firma mißbraucht, indem sie die im Hinblick auf einen 
Kauf bestellten Stoffmuster nachahmte. 

D er Beklagte kann sich, wie dargetan, nicht auf eine vertragliche Pflicht der Klägerin 
berufen, die es ihr verbietet, die streitige Maschine nach Beendigung des Vertragsver
hältnisses h erzustellen. 

6. Der Beklagte stützt seine Klage auch auf Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG. Er macht geltend, 
die Klägerin stelle ein Erzeugnis her, das nach d er äußern Gestalt mit dem seinen ver
wechselt werden könne. 

Nach der angerufenen Bestimmung verstößt gegen Treu und Glauben und begeht 
somit unlauteren W ettbewerb, wer lVIaßnahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, 
Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem G eschäftsbetrieb eines 
andern herbeizuführen. Diese Vorschrift bezieht sich nach der R echtsprechung nur auf 
die Ausstattung einer Ware, also auf die äußere Form, die Aufmachung, wie Farbe und 
dergleichen, nicht dagegen auch auf die technische Konstruktion eines Erzeugnisses. Ist 
die technische Konstruktion nicht geschützt - sei es weil mangels Erfindungscharakter 
ein Patentschutz überhaupt nicht in Betracht kam, sei es weil der Erfinder sich um den 
Schutz nicht beworben hat - oder ist sie wegen Ablaufs der vom Gesetz festgelegten 
Schutzdauer nicht m ehr geschützt, so darf sie von j ed em Dritten ausgeführt und selbst 
sklavisch nachgebaut werden, ohne daß darin ein unlauterer W ettbewerb zu erblicken 
wäre ; denn die Konstruktion ist gemeinfrei, steht j edermann zur Verfügung und darf 
von j edermann benützt werden. Die Übernahme einer Ausstattung kann nur dann als 
unlauter angesehen werden, wenn ohne Änderung der technischen Konstruktion und 
ohne Beeinträchtigung des Gebrauchszweckes die Wahl einer andern Gestaltung möglich 
und auch zumu tbar gewesen wäre, aber vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen worden 
ist. Von einem Konkurrenten kann nicht verlangt werden, daß er auf eine nach H erstel
lungsweise und Gebrauchszweck nahliegende und zweckmäßige Ausstattung verzichte 
und an ihrer Stelle eine weniger praktische, weniger solide oder mit größeren H erstel
lungskosten verbundene Ausführung wähle und damit die Konkurrenzfähigkeit seines 
Erzeugnisses herabmindere (vgl. BGE 79 II 319, 83 II 157, 84 II 581). 
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Das Handelsgericht ist der Auffassung, es bestehe eine Verwechslungsgefahr, weil die 
von d er K lägerin vertriebene Maschine von der aus M etzgern und nicht aus Technikern 
bestehenden Kundschaft als verbessertes Modell 1962 d es Beklagten betrachtet werden 
könne. Entscheidend ist aber nach verbindlicher Feststellung d es H a ndelsgerichtes die 
Tatsache, daß die von d er Klägerin gewählte Ausgestaltung der Maschine technisch 
bedingt war. Der Beklagte hat zu diesem Problem, obwohl in der R eferentenaudienz im 
Sinne von § 94 zürch. ZPO darauf aufmerksam gemacht, nicht Stellung genommen, 
sondern sich mit d em Hinweis auf die V erwechslungsgefahr und auf angebliche Machen
schaften der K lägerin begnügt. Er hat in keiner W eise darzulegen versucht, inwiefern 
die Maschine der Klägerin eine freie, nicht technisch bedingte Nachahmung darstellt. 
Ebensowenig behauptet er, die Klägerin hätte eine Maschine herstellen können, die sich 
von der seinen genügend unterschieden hätte. Da der Beklagte den Beweis dafür, daß die 
Voraussetzungen nach Art. ! Abs.2 lit.d UWG erfüll t sind, nicht erbracht hat, ist die 
Klage auch unter diesem Gesichtspunkt abzuweisen. 

Der Beklagte wendet schließlich ein, den von der Vorinstanz angeführten Entscheiden 
lägen W ettbewerbsverhältnisse zwischen Konkurrenten ohne vertragliche Bindung zu
grunde, während im vorliegenden Fall die Klägerin durch ein «nach Treu und Glauben 
gebundenes Vertragsverhältnis» die Erfindungsidee d es Beklagten wahrgenommen und 
ausgenutzt habe. Damit verkennt der Beklagte, daß er sich wieder auf den Boden d er 
vertraglichen Haftung stellt, die aus den angeführten Gründen zu verneinen ist. 

UWG Art. 1 Abs.1 und Abs. 2 lit. d 

Das UWG ist auch anwendbar bei bloß mittelbarem Wettbewerb und schon bei der 
bloßen Hervorrufung des Anscheins eines Wettbewerbsverhältnisses . Eine Holding
Gesellschaft nimmt mittelbar, nämlich durch die von ihr beherrschten Fabrika

tions- oder Handelsunternehmungen, am wirtschaftlichen Wettbewerb teil . 
Die Firma Neo-Color Holding AG ist unlauter wegen der Identität ihres Haupt
bestandteiles mit der bekannten Marke Neo-Color der Firma Caran d' Ache. 

La LCD est igalement applicable en cas de simple concurrence indirecte et dija lors 

de la simple criation d'une apparence d'un rapport de concurrence. Une sociiti 

holding prend part de maniere indirecte a la concurrence iconomique par l'inter
midiaire notamment des entreprises de fabrication et de commerce qu' elle controle. 
L' adoption de la raison de commerce Neo-Color Holding A.G. est di loyale a cause 

de l'identiti de son iliment principal avec la marque connue Neo Color de la Maison 
Caran d' Ache. 

GVG (St. Gallen) 1965, 33 ff., Urteil des Handelsgerichtes des Kantons 
St. Gallen vom 21 . Dezember 1965. 

Die Frabrique Suisse de Crayon Caran d'Ache in Genf hat imjahre 1952 sowohl beim 
Eidgenössischen Amt für Fabrik- und Handelsmarken als auch beim internationalen 
Markenregister die W ortmarke « Neocolor» für Bleistifte und Fettkreiden hinterlegt. Am 
20. Dezember I 963 gründe te die österreichische Neo-Color Chemische Produkte GmbH 
in Buchs die Firma « Neo-Color H a ndels A. G. » . Als Geschäftszweck wurde angegeben 
« H andel mit Neo-Color-Produkten und Fabrikation von Kunststoffprodukten, Kleb-
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stoffen, Farben, ferner d eren Import und Export », sowie die Beteiligung an anderen 
Unternehmungen. Die Fabrique Suisse de Crayon Caran d' Ache ersuchte die n eue Firma 
unverzüglich, ihren Firmennamen zu ändern, und verlangte schließlich mit Klage beim 
Handelsgericht, es sei diese zu verpflichten, ihren Firmennamen so zu ändern, daß der 
Bestandteil « N eocolor» darin nicht mehr erscheine, und es sei ihr zu verbieten, das Wort 
«Neocolor» in ihrem Geschäftsverkehr oder ihrer W erbung zu verwenden . Die Beklagte 
beantragte die Abweisung der Klage. Zuvor hatte sie indessen eine Statutenrevision 
durchgeführt, die eine Änderung des Firmennamens und des Gesellschaftszweckes 
sowie die V erlegung des Sitzes von Buchs nach St. Margrethen zum Gegenstand hatte. 
Die neue Firma lautete nun « Neo-Color Holding A.G. St. M argrethen ». Der Zweck 
wurde umschrieben mit «Verwaltung und Finanzierung der Neo-Colorbetriebe, d er 
Schwesterfirmen und Organgesellschaften; Beteiligung an anderen Unternehmen sowie 
V erwaltung und Finanzierung von Immobilien im In- und Ausland». Das H andels
gericht hat die Klage gutgeheißen. 

Aus den Erwägungen: 

2. Gemäß Art.! Abs.2 lit.d UWG begeht u .a. unlauteren W ettbewerb, wer M aß
nahmen trifft, die bestimmt oder geeignet sind, V erwechslungen mit Waren, W erken, 
Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen h erbeizuführen. Es handelt sich 
hier um den sog. K ennzeichnungsschutz, den Schutz dessen, was einen Wettbewerber, 
sein Geschäft, seine W aren, W erke, Leistungen äußerlich kennzeichnet, was ihn, sein 
Unternehmen, seine Waren oder anderen Leistungen von den Mitbewerbern, deren 
Unternehmen, W aren usw. unterscheidet. Zu den unter dem genannten R echtstitel 
geschützten K ennzeichnungen gehören (neben Namen, Firmen, besonderen Geschäfts
bezeichnungen, Ausstattungen) die Marken, d. h . die auf der Ware oder ihrer Verpak
kung angebrachten Warenzeichen, die auf eine bestimmte Betriebsherkunft hinweisen 
(Komm. VON BÜREN zum UWG, S. 101 N ! ). Als Maßnahme, die bestimmt oder geeignet 
sein kann, Verwechslungen herbeizuführen, fällt auch die Wahl der Firma in Betracht, 
und zwar nicht bloß im V erhältnis zu einer älteren Firmabezeichnung, sondern unter 
Umständen auch gegenüber einem älteren W arenzeichen, das gleich oder ähnlich 
lautet, und zwar nicht nur dann, wenn die - jüngere - Firmenbezeichnung des Konkur
renten ebenfalls markenmäßig als Warenzeichen verwendet wird, sondern auch, wenn die 
- ältere - M arke von der Kundschaft ihrem Besitzer zugerechnet, in der Vorstellung d es 
Kunden mit ihm verknüpft wird, a llgemein also, wenn die Verwendung des Zeichens 
den Anschein erweckt, es betreffe das Unternehmen des Markenbesitzers. Unter solchen 
Umständen kann d er Gebrauch einer gleich oder ähnlich wie ein ä lteres Warenzeichen 
lautenden Firma unlauteren Wettbewerb darstellen, selbst wenn sie firmenrechtlich 
zulässig ist (BGE 77 II 329, Komm. VON BüREN zum UWG, S. 104 N 11 ). Ihr Gebrauch 
wird dann eben vielfach geeignet (oder gar dazu bestimmt) sein, Verwechslungen mit 
dem Markenbesitzer, seinem Geschäft oder seinen W aren usw. herbeizuführen. 

Im vorliegenden Fall ist nun vorab festzustellen, daß die Wortmarke «Neocolor» von 
d er Klägerin hinterlegt und zu ihren Gunsten im M arkenregister eingetragen ist, daß sie 
von dieser seit Jahren tatsächlich markenmäßig (und auch in der R eklame) verwendet 
wird und daß sie schutzfähig ist. Sie ist weder reine Sachbezeichnung noch bloße Be
schaffenheitsangabe; wenn sie schon daraufhinweist, daß mit ihr Far bwaren bezeichnet 
werden, so hat sie doch genügend Unterscheidungskraft. Die Übersetzung von « neu » 
in das griechische « neo» und von« Farbe» in das la teinische «color» und die Zusammen
setzung dieser beiden Bestandteile ergeben ein einprägsames K ennzeichen von einer 
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gewissen Originalität. Die Marke ist keinesfalls Gemeingut. Wesentlich ist sodann, daß 
die Bezeichnung « Neo-color», wie gerichtsnotorisch ist, im schweizerischen Publikum als 
Marke der Klägerin bekannt ist. Neocolor-Stifte (Fettkreiden) sind fast überall in 
schweizerischen Geschäften, die solche W aren verkaufen, zu find en, und die in Frage 
kommenden Kunden, wie Lehrer, Eltern schulpflichtiger Kinder, Angehörige des gra
phischen Gewerbes usw. wissen, was darunter zu verstehen ist und woher diese Stifte 
kommen. Es darf ohne Bedenken gesagt werden, daß die Marke Neocolor sich im Verkehr 
als Marke der allgemein bekannten Firma Caran d'Ache, d. h. der Kl ägerin, durchgesetzt 
hat. Sie wird bei d er Kundschaft längst a ls K ennzeichen für d eren Fettkreiden aufgefaßt. 
Auf den bekannten roten Blechschachteln , welche für di e N eocolor-Stifte verwendet 
werden, findet sich d enn auch allgemein die Aufschrift «Caran d'Ache» unmittelbar 
über der Marke « Neocolorn, und zwar ist die Aufschrift so auffä llig, daß sie keinesfalls 
übersehen werden kann. Die Firmenbezeichnung wird also zusammen mit d er Marke 
Neocolor markenmäßig verwend et. Der Käufer sieht sofor t, daß die Neocolor-Stifte von 
d er bekannten Firma Caran d'Ache SA kommen. Es darf fügli ch gesagt werden, es 
handle sich um ein starkes K ennzeichen. 

Die Beklagte verwendet ihrersei ts als Hauptbestandtei l ihrer Firma die Bezeichnung 
« N eo-Color», die abgesehen von der getrennten Schreibweise - der keine Unterschei
dungskraft innewohnt - vollkommen identisch ist mit der Marke d er Klägerin, die bereits 
seit Jahren eingeführt war und Verkehrsgeltung erlangt hat te, als die Beklag te gegründet 
wurde. L etztere bestreitet denn au ch nicht die Priorität des W arenzeichens der Klägerin. 
Nun liegt auf d er Hand und bedarf keiner weiteren Begründung, daß die Verwendung 
des gleichen Wortes als Firma eines jüngern Unternehmens a n sich in hohem Maße 
geeignet ist, Verwechslungen mit einem Unternehmen und dessen Betrieb usw. herbei
zuführen, das dieses Wort seit J ahren als Marke in V erbindung mit der Firmenbezeich
nung verwendet und für das diese Wortmarke Verkehrsgeltung erlangt hat. Der unbe
fangene Kunde von Farbstiften und dergleichen, der das Wort « N eocolor» hört oder 
liest, wird spontan an die Klägerin d enken . Es b es teht die hohe Gefahr, daß er die Be
klagte wegen ihres Firmennamens, der das Wort Neo-Color als einziges individualisie
rendes M erkmal enthält, in seiner Vorstellung mit d er Klägerin zusammenbringt, sie 
mit dieser id entifiziert oder doch annimmt, es handle sich um zusammengehörende 
G esellschaften. In diesem Sinne besteht zweifellos eine Verwechslungsgefahr. Ob ta t
sächlich schon Verwechslungen vorgekommen sind, kann dahingestellt bleiben, so daß 
es sich erübrigt, die von der Klägerin hiefür angerufenen zahlreich en Zeugen einzuver
n ehmen . Es genügt, wenn nach den Umständen anzunehmen ist, daß die Gefahr von 
V erwechslungen besteh t; der Nachweis erfolgter Verwechslungen ist nicht erforderlich 
(Komm. VON BüREN zum U WG, S.113 N 79) . 

Vorausgesetzt, daß das W ettbewerbsrecht im Verhältnis d er Parteien zueinander 
überhaupt spielt, erscheint daher die Klage im Prinzip als begründet ; denn da die Klä
gerin in d er Schweiz das ältere R echt auf die Bezeichnung N eocolor hat, gebührt ihr der 
Vorrang; sie darf daher verlangen, daß sie in deren Besitz von der Beklagten nicht 
beeinträchtigt wird (vgl. Komm. VON BüREN zum UWG, S.145 N 108) . 

3. D er H a upteinwand der Beklagten geht nun aber dahin, daß die Parteien überhaupt 
nicht in einem Wettbewerbsverhältnis stünden und daß infolgedessen - wettbewerbs
rechtlich gesehen - gar keine Verwechslungsgefahr bes tehen könne und unlauterer 
Wettbewerb zum vorneherein a ussch eide. 

Unlauterer W ettbewerb kann in der Tat nur vorliegen, wenn die Parteien in einem 
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wirtschaftlichen Wettbewerb stehen. Das ergibt sich schon daraus, daß das UWG sich 
auf nichts anderes als den wirtschaftlichen W ettbewerb bezieht und diesen bestimmten 
Normen unterstellt. Art.! Abs.! UWG lautet: «Unlauterer W ettbewerb im Sinne dieses 
Gesetzes ist jeder Mißbrauch des wirtschaftlichen W ettbewerbes ... », womit klargestellt 
ist, daß unlauterer Wettbewerb notwendigerweise ein Wettbewerbsverhältnis im Wirt
schaftsleben voraussetzt (vgl. dazu auch Komm. VON BüREN zum UWG, S.19 N 45 und 
S. 181 f. N 43 ff.; BGE 86 II 110, 90 II 195 E I und 322 E 4). Zu beachten ist indessen, 
daß der Begriff des wirtschaftlichen Wettbewerbes, wenn das Gesetz seinen Zweck erfül
len soll und man Umgehungen des Gesetzes nicht Tür und Tor öffnen will, weit zu um
schreiben ist (Komm. VON BüREN zum UWG, S. 19 N 45), daß auch bloß tei lweiser 
W ettbewerb genügt und daß weiter, woran das Bundesgericht in einem 1964 ergangenen 
Urteil i.S. ELIN-UNION AG / Elin GmbH (wiedergegeben in BGE 90 II 315ff., insb. 
322f.) erneut erinnert hat, das Gesetz auch den bloß mittelbaren Wettbewerb erfaßt; und 
schließlich hat das Bundesgericht im eben erwähnten Urteil festgestellt, daß es für die 
Annahme eines W ettbewerbsverhältnisses genügt, wenn auch nur der Anschein eines 
solchen hervorgerufen wird, und daß ein auch nur objektiv den Grundsätzen von Treu 
und Glauben widersprechendes Verhalten im Wirtschaftsleben häufig, wenn nicht 
meistens, als «Motiv» ein Wettbewerbsverhältnis erkennen lasse. 

a) Geht man von diesen Grundsätzen aus, so erscheint als klar, daß zwischen den 
Parteien jedenfalls bis zu der am 27.April 1965 erfolgten Statutenrevision und Firmen
änderung aufseiten der Beklagten ein Wettbewerbsverhältnis im Sinne des Gesetzes 
bestand. Die Klägerin fabrizierte und vertrieb damals wie h eute (unter der Marke 
Neocolor) u. a. die bekannten farbigen Fettkreiden, die sie in der Werbung u. a. als in 
Terpentin leicht löslich und daher auch als Anstreichfarbe verwendbar, als unbeschränkt 
mischbar und als auch geeignet zur Tönung von Ölfarben für die Bemalung von Holz 
und Pavatex bezeichnet. Die Beklagte hatte ihrerseits damals a ls ihren Geschäftszweck 
den Handel mit Neo-Color-Produkten und die Fabrikation u.a. von Farben sowie deren 
Import und Export angegeben. Dabei handelte es sich nach ihren eigenen Angaben im 
wesentlichen um Maifarben (Dispersionsfarben, Innenpasten und Außenpasten), die 
freilich in erster Linie für gewerbliche Zwecke Verwendung find en sollten. Farben und 
Fettkreiden, die ja nichts anderes als eine besondere Art von Farbstiften sind, gehören der 
gleichen Warengattung an, befriedigen zum mindesten ähnliche, zum Teil sogar gleiche 
Bedürfnisse, stehen sich marktmäßig nahe und werden, wenn auch nicht stets oder 
überwiegend, so doch vielfach in den gleichen Geschäften verkauft. Man denke nur an 
die Ladengeschäfte für Malereiartikel, die Maifarben verschiedenster Art für die hand
werkliche wie die künstlerische Verwendung, daneben aber auch Farbstifte, Fettkreiden, 
Kohlenstifte und dergl. anbieten. Ebenso gibt es Betriebe des Malereigewerbes, die 
gleichzeitig ein Ladengeschäft mit derartigen Waren führen. Die Waren, welche die 
Klägerin fabriziert und verkauft, und diejenigen, deren Handel die Beklagte beabsich
tigte, waren a lso j edenfalls teilweise für den gleichen Wiederverkäufer kreis bestimmt, und 
es konnten auch, wenn man an die Werbung der Klägerin (über die Verwendung ihrer 
Fettkreide in aufgelöster Form als Anstreichfarbe, zur Tönung von Ölfarbe usw.) denkt, 
gleiche Letztabnehmer in Frage kommen. Ob die Beklagte in der Zeit von ihrer Grün
dung (Ende 1963) bis zur Statuten- und Firmenänderung (Ende April 1965) tatsächlich 
Farben in der Schweiz verkauft hat, ist für die Frage, ob ein W ettbewerbsverhältnis 
vorliegt, nicht entscheidend. Es genügt für die Annahme eines solchen, daß sie mit ihrer 
Gründung, ihrer Firmenbezeichnung und der Umschreibung des Geschäftszweckes ihre 
Absicht kundgeta n hat, in der Branche der Farbprodukte Geschäfte zu tätigen, oder daß 
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sie damit zum mindesten diesen Anschein erweckt hat. Allein schon mit der Wahl der 
Firma «Neo-Color Handels AG» wurde der Anschein hervorgerufen, daß die Beklagte 
sich als Mitbewerber in der Farbbranche beteilige. Wenn sie schon diesen Anschein 
erweckte, mußte sie auch die wettbewerbsrechtlichen Konsequenzen auf sich nehmen, 
d. h. sie mußte sich gegenüber den anderen Unternehmen dieser Branche an die Regeln 
des UWG halten. 

b) Größere Schwierigkeiten bietet die Frage, ob auch für die Zeit nach der Statuten
und Firmenänderung der Beklagten, d. h. für die Zeit ab 27. April 1965, ein Wettbewerbs
verhältnis zwischen den Parteien angenommen werden kann. Die Beklagte tritt nunmehr 
als Holding-Gesellschaft in Erscheinung, nennt sich jetzt «Neo-Color-Holding AG» und 
gibt als Geschäftszweck reine Holding-Aufgaben an, nämlich die «Verwaltung und 
Finanzierung der Neo-Color-Betriebe, der Schwesterfirmen und Organgesellschaften; 
Beteiligung an anderen Unternehmen sowie Verwaltung und Finanzierung von Immo
bilien im In- und Ausland». Sie bezweckt also nach dem Eintrag im Handelsregister 
nicht mehr die unmittelbare Teilnahme am Kampf um den Kunden für Waren oder 
sonstige Leistungen, und es bestehen auch keine Anhaltspunkte, daß sie sich entgegen dem 
Eintrag faktisch doch mit Waren oder sonstigen Leistungen der Farbbranche unmittelbar 
an Kunden wendet. Man könnte deshalb zunächst versucht sein, anzunehmen, ein Ver
hältnis wirtschaftlichen Wettbewerbes könne heute zwischen den Parteien nicht mehr 
bestehen. Nun ist aber zu bedenken, daß die Beklagte mittelbar insofern nach wie vor 
der gleichen oder einer nahe verwandten Branche wie die Klägerin angehört, als ihr 
Zweck in der Verwaltung und Finanzierung der Neo-Color-Betriebe besteht, die sich 
ihrerseits u.a. mit der Fabrikation von und dem Handel mit Farben befassen, wie dies ja 
auch in ihren Firmenbezeichnungen zum Ausdruck kommt. Wie erwähnt, will das 
Gesetz auch solch mittelbaren Wettbewerb erfassen und auch bei derartigen Verhält
nissen Verwechslungen ausschalten bzw. den besser Berechtigten gegen solche schützen. 
Im erwähnten Urteil i. S. ELIN-UNION /Elin GmbH (BGE 90 II 323) hat das Bunde;
gericht im Zusammenhang mit der Feststellung, daß auch bloß mittelbarer Wettbewerb 
und schon der Anschein eines Wettbewerbsverhältnisses genüge, auf das Verhältnis 
zwischen Geschäftstätigen verschiedener Wirtschaftsstufen, den steten Wechsel wirt
schaftlicher Gegebenheiten, die oft ungenügenden Kontrollmöglichkeiten des direkten 
und indirekten Absatzes besonders in Fällen der meist undurchsichtigen Verflechtung 
von Mutter- und Tochtergesellschaften hingewiesen. Es gilt also - das ist doch wohl der 
Sinn der Ausführungen des Bundesgerichtes - auch Machenschaften zu begegnen, die 
zwar einen direkten Wettbewerb nicht mehr in Erscheinung treten lassen, die aber doch 
zu Verwechslungen mit Unternehmen der gleichen (oder einer benachbarten) Branche 
Anlaß geben können. Wer durch maßgebende Beteiligung oder gar Beherrschung von 
Fabrikations- oder Handelsunternehmungen einer bestimmten wirtschaftlichen Branche 
mittelbar angehört, muß sich gegenüber anderen Unternehmen dieser (oder einer nahe 
verwandten) Branche ebenfalls an die Grundsätze des lauteren Wettbewerbes halten, 
nicht anders als die direkt am Waren- bzw. Leistungswettbewerb beteiligten Unter
nehmen. Eine Holdinggesellschaft darf also beispielsweise nicht Bestandteile in ihre 
Firmenbezeichnung aufnehmen, durch die sie die Gefahr schafft, daß sie oder die von ihr 
beherrschten Betriebe mit einem Unternehmen der gleichen oder einer verwandten 
Wirtschaftsbranche verwechselt werden, das am betreffenden Wortzeichen ein besseres 
Recht besitzt. Sie darf dies ebensowenig, wie sie andere Unternehmen, die sich in der 
gleichen Branche wie ihre Tochterbetriebe betätigen, durch unrichtige, irreführende 
oder unnötig verletzende Äußerungen über sie, ihre Waren, Leistungen usw. herab-
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setzen, Dienstpflichtige eines solchen Konkurrenzunternehmens bes techen oder zum 
Verrat von Fabrikations- oder Gesch äftsgeheimnissen verleiten und solche Geheimnisse 
verwerten bzw. ihren Tochtergesellschaften mitteilen dürfte. Alle diese und die weitem 
in Art.! Abs.2 UWG als Beispiele unlauteren Wettbewerbs aufgeführten Verhaltens
weisen würden, wenn sie von einer Holdinggesellschaft gegenüber Fabrikations- und 
Handelsunternehmen der gleichen Branche ausgeübt würden, nicht erfaßt, wenn ange
nommen würde, wirtschaftlicher W ettbewerb bes tehe nur zwischen Unternehmen, die 
sich mit ihrem Angebot von Waren oder andern Leistungen in direkter Konkurrenz 
(tatsächlich oder virtuell) gegenüberstehen. Das konnte nicht in der Absicht des Gesetz
gebers liegen. Nach dem Zweckgedanken des UWG, der darin besteht, Ordnung in den 
wirtschaftlichen Kampf zu bringen und unlauteres Verhalten im Wirtschaftsleben nach 
Möglichkeit zu verhindern, ist der W ettbewerbsbegriff notwendigerweise so zu um
schreiben, daß er auch derartige Verhältnisse umfaßt. Das ist offensichtlich auch die 
Auffassung des Bundesgerichtes, wenn es im mehrfach erwähnten BGE 90 II 322 aus
führt, ein auch nur objektiv den Grundsätzen von Treu und Glauben widersprechendes 
Verhalten im Wirtschaftsleben lasse h äufig, wenn nicht meistens, als Motiv das Wett
bewerbsverhältnis erkennen, was wohl heißt, lasse auf ein Wettbewerbsverhältnis 
schließen. 

Auf Grund dieser Überlegungen ergibt sich für den vorliegenden Fall, daß zwischen 
den Parteien nach wie vor ein Wettbewerbsverhältnis im Sinne des UWG besteht, so 
daß sie nach wie vor in ihrem Verhalten zueinander die Vorschriften dieses Gesetzes zu 
beachten haben. Das besagt konkret, daß die Beklagte unter d em Gesichtspunkt des 
W ettbewerbsrechtes auch heute, nach ihrer Umwandlung in eine Holdinggesellschaft, 
verpflichtet ist, ihre Firmabezeichnung so zu gestalten, daß sie nicht zu Verwechslungen 
mit der Klägerin Anlaß geben kann. 

4. Steht nach den vorstehenden Erwägungen fest , daß zwischen den Parteien ein 
W ettbewerbsverhältnis im Sinne des Gesetzes besteht und daß durch die V erwendung 
des Wortes Neo-Color in der Firma der Beklagten die Gefahr von Verwechslungen mit 
d er Klägerin geschaffen wurde, so ist die Klage im Prinzip begründet. Die Bildung der 
Firma mit d em Bestandteil «Neo-Color» und die Beibehal tung dieses Firmenbestand
teiles bedeutet objektiv unlauteren W ettbewerb im Sinne von Art. 1, insbesondere Abs. 2 
lit. d UWG. Da keine Schadenersatzansprüche gestellt werden, ist ohne Belang, ob das 
Verhalten der Beklagten schuldhaft erscheint oder nicht. Für die Gutheißung der Klage
begehren auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes und auf Unterlassung genügt es, 
daß unlauterer W ettbewerb objektiv vorliegt (vgl. Wortlaut von Art. 2 Abs. 1 lit. b und c 
UWG gegenüber demjenigen von lit.d ; Komm. VON BüREN zum UWG, S. 165 N 1). 

UWG Art.! und Art.2 Abs.3 

Aktiv- und Passivlegitimation von Berufsverbänden 
Ein Berufsverband begeht nicht unlauteren Wettbewerb, wenn er Dritten gegen
über bei richtiger Darlegung des Sachverhaltes die Rechtsauffassung vertritt, die 
Mitglieder eines anderen Verbandes verwendeten eine bestimmte Berufsbezeich
nung, die gesetzlich nicht zulässig sei. 
Die Führung der Bezeichnung « Ingenieur HTL » und « Architekt HTL » durch 
Absolventen eines Technikums verstößt gegen das UWG. 
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Q_ualiti pour agir et pour difendre des associations professionnelles 
Une association professionnelle ne commet pas un acte de concurrence diloyale 
lorsque, s' adressant a des tiers, elle pritend a bon droit que les membres d'une autre 
association usent d'un titre qui n' est pas ligalement admissible. 
Le fait de porter le titre « Ingenieur E TS» ou « architecte E TS », pour celui dont 
les itudes sont limities au technicum, est contraire a la LCD. 

BGE 93 II 135ff. undJT 1967 I 631 (französische Zusammenfassung) 
und Praxis 1967, 375ff., Urteil der I.Zivilabteilung vom 13.Juni 1967 
i. S. Schweizerischer Technischer Verband gegen Schweizerischer In
genieur- und Architekten-Verein. 

A. Der Schweizerische Ingenieur- und Architekten-Verein (SIA) tritt für die Geltung 
des Ingenieur- und Architektenstandes in der Öffentlichkeit ein und nimmt die Berufs
interessen seiner Mitglieder wahr (Art. 1 Satz 2 seiner Statuten). Er nimmt natürliche 
Personen mit abgeschlossener Hochschulbildung, die von Beruf Architekt, Bau-, Ma
schinen-, Elektro-, Forst-, Kultur-, Vermessungsingenieur, Ingenieur-Chemiker, Inge
nieur-Agronom, Ingenieur-Geologe oder Physiker sind, und in besonderen Fällen auch 
Fachleute verwandter Berufe als Einzelmitglieder auf. Ausnahmsweise könnten Fach
leute ohne abgeschlossene Hochschulbildung oder mit anderem W erdegang aufgenom
men werden, wenn ihre ethische Berufsauffassung, ihre beruflichen Leistungen und ihre 
a llgemeine Bildung auf besonderer Höhe stehen (Art.4 Ziff. l lit.a der Statuten). 

Der Schweizerische Technische Verband (STV) bezweckt unter anderem die Hebung 
des Ansehens seiner Mitglieder und die Förderung ihrer beruflichen, materiellen und 
sozialen Interessen (Art. 2 lit. a seiner Statuten), z.B. durch Mitarbeit zur Schaffung 
guter Anstellungsverhältnisse in den höheren technischen Berufen (Art. 3 lit. e der Sta
tuten). Aktivmitglieder können «alle in der Schweiz wohnhaften Techniker, Ingenieure 
und Architekten» werden, ferner Schweizerbürger im Ausland, «die das Diplom einer 
höheren technischen L ehranstalt (Technikum) oder einer technischen Hochschule 
besitzen, welche vom STV anerkannt sind». Ausnahmsweise können auch andere Fach
leute aufgenommen werden, wenn ihre technische und allgemeine Bildung den obge
nannten Anforderungen entspricht, sie eine Stellung bekleiden, wie von Vertretern der 
höheren technischen Berufe erwartet werden darf, und sie im Schweizerischen Register 
der Techniker eingetragen sind (Art. 7 lit. a der Sta tuten) . 

Im Jahre 1951 schlossen der SIA, d er STV, der Bund Schweizer Architekten (BSA) 
und der Schweizerische Verband beratender Ingenieure (ASIC) ein Abkommen über 
die Führung eines schweizerischen R egisters der Ingenieure, der Architekten und der 
T echniker. Es bezweckte die Schaffung einer allgemeinen Berufsordnung und die För
derung der beruflichen Interessen der schweizerischen technischen und baukünstleri
schen Berufsstände. Es wurde in getrennte R egister für die Ingenieure, die Architekten 
und die Techniker untertei lt (Art. 1). Es enthielt die Fachleute, die berechtigt sind, die 
Berufsbezeichnungen Ingenieur, Architekt oder T echniker zu führen (Art. 2). Die 
Grundsätze für die Eintragung wurden in besonderen Satzungen niedergelegt und galten 
als Bestandteil des Abkommens. Diplomierte Absolventen der Eidgenössischen Techni
schen Hochschule, der Ecole polytechnique de l'Universite de Lausanne und der Ecole 
d'architecture de l'Universite de Geneve wurden in die R egister der Ingenieure und 
Architekten auf Grund einer Anmeldung eingetragen (Art.2 Abs.! der Grundsätze). 
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Fachleute ohne Diplom einer der genannten Hochschulen, aber mit vollständigem tech
nischem Hochschulstudium und Fachleute mit dem Diplom eines kantonalen Techni
kums konnten sich in die Register der Ingenieure und Architekten eintragen lassen, wenn 
sie die in Art. 3 bzw. 4 der Grundsätze näher umschriebenen Nachweise einer genügen
den, erfolgreichen Praxis und der zur einwandfreien Ausübung des Berufes notwendigen 
Qualifikationen erbrachten. Das R egister der Techniker war bestimmt für diplomierte 
Absolventen d er kantonalen Technikumsschulen (Art. 7 der Grundsätze). Fachleute 
ohne Diplom einer solchen Schule konnten eingetragen werden, wenn sie die von der 
Aufsichtskommission festgelegte Zahl von Praxisjahren und die zur einwandfreien Aus
übung des Berufes notwendigen Qualifikationen nachwiesen (Art. 8 der Grundsätze). 

Die Absolventen der kantonalen Techniken waren von den Bestimmungen über die 
Aufnahme in die Register der Ingenieure und der Architekten nicht befriedigt. Sie be
anstandeten, daß nur sie, nicht auch die Absolventen der technischen Hochschulen den 
Nachweis einer genügenden und erfolgreichen Praxis zu erbringen hatten. Sie waren 
auch unzufrieden darüber, daß sich je länger desto mehr auch Personen ohne höhere 
technische Ausbildung a ls Techniker ausgaben, z.B. Radiotechniker und Zahntechniker. 
Sie empfanden das als eine Abwertung des Titels Techniker, der ursprünglich praktisch 
nur von Personen mit abgeschlossener Technikumsbildung geführt worden war. Sie 
fühlten sich auch zurückversetzt, weil im Auslande in der Regel unter einem Techniker 
ein Angehöriger des sogenannten untern Kaders oder sogar nur ein qualifizierter Fach
arbeiter verstanden werde, während Absolventen von Schulen, die hinsichtlich Aufnah
mebedingungen und Lehrgang d en kantonalen Techniken entsprächen, als Ingenieure 
gälten. Die Verbände ehemaliger Technikumsschüler der deutschen Schweiz begannen 
deshalb darauf hinzuarbeiten, daß man die kantonalen Techniken Ingenieurschulen 
und d eren Absolventen Ingenieure nenne. Diesen Zweck verfolgte namentlich eine 
Eingabe, die der Verein der Ehemaligen des Technikums Winterthur Ende 1955 an die 
Erziehungsdirektion des Kantons Zürich machte (vgl. BBI 1962 II 935). 

Die meisten T echnikumskantone, der SIA, der BSA und die Verbände der Absolven
ten der Eidgenössischen Technischen Hochschule und der Ecole polytechnique de 
l'Universite de Lausanne konnten sich indessen mit diesen Bestrebungen nicht befreun
den, weil nach ihrer Auffassung die Umbenennung der T echniken und der Technikums
absolventen den Ingenieurtitel abgewertet hätte. Sie sahen im R egister der Ingenieure, 
Architekten und Techniker ein Verständigungswerk aller interessierten Berufsverbände, 
das den T echnikern in befriedigender Weise d en Aufstieg zum Ingenieur oder Architekten 
ermögliche und sie nach der Eintragung d en Hochschulabsolven ten gleichstelle (BBI 
1962 II 935f.) . 

Im Hinblick auf diese gegensätzlichen Auffassungen wünschte der Bundesrat, daß die 
Berufsbezeichnung der Absolventen der T echniken anläßlich der R evision des Bundes
gesetzes über die berufliche Ausbildung von Bundes wegen fes tgelegt werde (BEI 1962 
II 936). Er nahm folgenden Art. 46 in den Gesetzesentwurf auf (BBI 1962 972) : 

«Wer die Abschlußprüfung an einer vom Bund anerkannten höheren technischen 
Lehranstalt in der Ausbildungsrichtung Tiefbau, Maschinenbau, Elektro-, Uh
ren- , H eizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik und Chemie oder in der Ausbil
dungsrichtung Hochbau bestanden hat, ist berechtigt, sich< Ingenieur-Techniker 
HTL >beziehungsweise< Architekt-Techniker HTL > zu nennen und diese Bezeich
nung öffentlich zu führen. 
Die Titel für andere Ausbildungsrichtungen werden durch Verordnungen fest
gelegt.» 
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Die Bundesversammlung strich aus dieser Bestimmung die Wendung «und Chemie». 
Im übrigen trat die Vorschrift als Art.46 des Bundesgesetzes über die Berufsbildung vom 
20. Sept. 1963 (AS 1965 S. 321 ff.) am 15. April 1965 in Kraft. Das gleiche Gesetz enthält 
in Art. 5 7, wie schon der Entwurf, eine gegen die Anmaßung der in Art. 46 vorgesehenen 
Titel gerichtete Strafbestimmung. 

ImJahre 1966 errichteten der SIA, der BSA und der ASIC die «Stiftung der Schweize
rischen Register der Ingenieure, der Architekten, der Ingenieur-Techniker, der Archi
tekt-Techniker und der Techniker». Sie ermöglicht dem Absolventen einer vom Bund 
anerkannten höheren technischen Lehranstalt, sich unter Nachweis einer genügend 
erfolgreichen Praxis und der zur einwandfreien Ausübung des Berufes notwendigen 
Qualifikationen in das Register der Ingenieure bzw. der Architekten eintragen zu lassen. 

Gewisse Mitglieder des STV, die ein Technikum, also eine höhere technische Lehr
anstalt im Sinne der Art.45f. des Berufsbildungsgesetzes, besucht haben, sind weder 
von der gesetzlichen noch von der registerrechtlichen Regelung befriedigt. Sie nennen 
sich «Ingenieur HTL» bzw. «Architekt HTL». Der SIA setzte sich hiergegen zur Wehr, 
unter anderem dadurch, daß er inserierenden Firmen mitteilte, diese Bezeichnungen 
seien unzulässig. 

B. Am 13.Juni 1966 reichte der STV gegen den SIA beim Handelsgericht des Kantons 
Zürich eine Feststellungs- und Unterlassungsklage ein. Die Rechtsbegehren lauteten: 

«I. Es sei festzustellen, daß der beklagtische Verein dadurch unlauteren Wettbe
werb begeht, daß er die Behauptung aufstellt und propagiert, die Führung der 
Bezeichnungen < Ingenieur HTL > und < Architekt HTL > sei unlauter. 
II. Es sei dem beklagtischen Verein gerichtlich zu untersagen, die Unlauterkeit 
der Bezeichnungen < Ingenieur HTL > und < Architekt HTL > zu behaupten. 
III. Es sei festzustellen, daß< Ingenieur HTL >und< Architekt HTL > nicht unlauter 
sind, wenn sie von einem Absolventen einer höheren technischen Lehranstalt 
benutzt werden. 
IV. Es sei der klägerische Verband zu ermächtigen, auf Kosten des beklagtischen 
Vereins das Dispositiv des Urteils in vom Richter festzusetzender Größe j e dreimal 
in folgenden Zeitungen bzw. Zeitschriften zu veröffentlichen .. . » 

Das Handelsgericht wies die Klage am 27.Oktober 1966 entsprechend dem Antrage 
der Beklagten ab. 

C. Der Kläger hat die Berufung erklärt. Er beantragt, das angefochtene Urteil aufzu
heben und die Rechtsbegehren der Klage gutzuheißen. 

Die Beklagte beantragt, die Berufung abzuweisen. 

Das Bundesgericht zieht in Erwägung: 

1. Das Handelsgericht stellt fest, Mitglieder des klagenden V erbandes, die eine höhere 
technische Lehranstalt besucht haben, führten den Titel « Ingenieur HTL» bzw. «Ar
chitekten HTL» und der beklagte Verein setze sich hiegegen zur Wehr, unter anderem 
dadurch, daß er inserierenden Firmen mitteilte, diese Bezeichnungen seien unzulässig. 
In diesem Vorgehen des Beklagten kann unlauterer Wettbewerb nur liegen, wenn es im 
Rahmen des wirtschaftlichen Wettbewerbes erfolgte (BGE 86 II 110). Diese Voraus
setzung ist erfüllt, obwohl d er Beklagte weder ein nach kaufmännischer Art geführtes 
Gewerbe betreibt noch sonstwie sich wirtschaftlichen Aufgaben widmet. Der Wettbe
werb braucht nämlich nicht zwischen dem V erletzten und der handelnden Person selbst 
zu bestehen; gegen das Gesetz über den unlauteren W ettbewerb kann sich auch vergehen, 
wer nur fremden W ettbewerb beeinAußt (BGE 82 II 546). Das hat der Beklagte durch 
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die Handlungen getan, die ihm vorgeworfen werden, d enn sie erfolgten im Interesse seiner 
Mitglied er, die mit den Mitgliedern des Klägers im wirtschaftlichen Wettbewerb stehen. 
Die Auffassung des Handelsgerichts, der Beklagte sei passiv legitimiert, hält also stand. 
Der Beklagte bestreitet sie übrigens nicht. 

Der Kläger anderseits, d er ebenfalls nicht selber am wirtschaftlichen Wettbewerb 
teilnimmt, aber wirtschaftliche Interessen seiner Mitglieder wahrt, ist gemäß Art. 2 
Abs. 3 UWG klageberechtigt. 

2. Das Handelsgericht nimmt ohne nähere Begründung an, der Entscheid über die 
Klagebegehren hange davon ab, ob die Führung der Bezeichnung «Ingenieur HTL» 
bzw. «Architekt HTL» durch Absolventen höherer technischer Lehranstalten unlauter 
sei. Das ist indessen nicht notwendigerweise entscheidend. Vorab stellt sich die Frage, 
ob der Beklagte nicht selbst dann dem Vorwurf des unlauteren Wettbewerbes entgehe, 
wenn er, a ls er sich gegen die Führung dieser Titel zur Wehr setzte, sie namentlich gegen
über inserierenden Firmen für Absolventen höherer technischer Lehranstalten als unzu
lässig bezeichnet, Unrecht gehabt haben sollte. 

Von den in Art. 1 Abs. 2 UWG beispielsweise aufgezählten Fällen unlauteren Wett
bewerbes kann der Beklagte die meisten durch das erwähnte Verhalten von vornherein 
nicht verwirklicht haben. 

Namentlich kann nicht gesagt werden, er habe den Sachverhalt von lit . c verwirklicht, 
nämlich unzutreffend e Titel oder Berufsbezeichnungen verwendet, die bestimmt oder 
geeignet gewesen wären, den Anschein besonderer Auszeichnungen oder Fähigkeiten zu 
erwecken. 

Er erfüllt auch nicht lit. d. Indem er gegenüber dem Kläger und Dritten die Auffas
sung vertrat, die Absolventen höherer technischer Lehranstalten dürften sich nicht 
«Ingenieur HTL» bzw. «Architekt HTL» nennen, da diese Titel dem Art.46 des Bun
desgesetzes über die Berufsausbildung widersprächen, traf er nicht Maßnahmen, die 
bestimmt oder geeignet gewesen wären, Verwechslungen mit den Waren, Werken, 
Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen. 

Die Bestimmung der lit. a sodann trifft jedenfalls insoweit nicht zu, als sie verbietet, 
die Waren, Werke oder Leistungen anderer durch unrichtige, irreführende oder unnötig 
verletzende Äußerungen herabzusetzen. Der Beklagte hat sich über die Waren, W erke 
und Leistungen der Mitglieder des Klägers überhaupt nicht ausgesprochen. Fragen 
kann sich höchstens, ob seine Äußerungen betreffend Unzulässigkeit der Titel « Ingenieur 
HTL» und «Architekt HTL» diese Mitglieder selber oder ihre «Geschäftsverhältnisse» 
herabgesetzt haben. Davon kann aber schon deshalb nicht die Rede sein, weil keine 
Herabsetzung darin lag, daß der Beklagte die Auffassung vertrat, die Absolventen höherer 
technischer Lehranstalten dürften sich nicht «Ingenieur HTL» bzw. «Architekt HTL» 
nennen, weil Art. 46 des Berufsbildungsgesetzes ihnen den Titel « Ingenieur-Techniker 
HTL » bzw. «Architekt-Techniker HTL» einräume. Es könnte zudem nicht gesagt 
werden, d er Beklagte habe die Mitglieder des Klägers dadurch unnötig verletzt. Er ging 
nicht über das hinaus, was nötig war, um die berechtigten Interessen seiner eigenen Mit
glieder an einer genügenden Unterscheidbarkeit d er Hochschulabsolventen von d en 
Absolventen höherer technischer Lehranstalten zu vertreten. In einem Brief an den 
Kläger vom 22. September 1965 wies er allerdings darauf hin, daß der Mißbrauch von 
Titeln unter Art. 13 lit. c UWG falle, a lso strafbar sei. Diese R echtsauffassung durfte er 
aber in guten Treuen vertreten. Er warf nicht einer bestimmten Person ein strafbares 
Verhalten vor, sondern wies einfach auf eine Möglichkei t hin, die das Gesetz gegebenen
fa lls biete. Er fügte denn auch bei: « Seul le juge peut se prononcer sur les p laintes even-
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tuelles, mais il ne faut pas oublier qu'il es t lie au texte cla ir de la loi. » Das Schreiben war 
zudem nicht an Personen gerichtet, denen die Mitglied er d er beiden streitenden Vereine 
im Wettbewerb Leistungen angeboten hätten. Es wandte sich an den Kläger, der sich in 
Wahrung von Interessen seiner Mitglieder für die Bezeichnungen « Ingenieur HTL» bzw. 
«Architekten HTL » einsetzt. Es war nicht unnötig verletzend, daß der Beklagte in 
Verteidigung gegensätzlicher Interessen darauf aufmerksam machte, daß gegebenenfalls 
Strafverfolgungen in Frage kämen. Ob diese Rechtsauffassung standhalte oder nicht, ist 
unerheblich. Gewiß verbietet Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG nebst unnötig verletzenden 
H erabsetzungen auch solche durch unrichtige oder irreführende Äußerungen. Darunter 
kann diese Bestimmung aber ausschließlich Äußerungen über Tatsachen, nicht auch 
Auffassungen über die rechtliche Würdigung richtig dargestellter Sachverhalte verste
hen. Indem der Beklagte sich dahin äußerte, die Absolventen einer höheren technischen 
Lehranstalt dürften nicht a ls « Ingenieur HTL » bzw. «Architekten HTL » auftreten, 
ja sie machten sich dadurch gegebenenfalls strafbar, stellte er nicht unrichtige oder 
irreführende Behauptungen auf, sondern vertrat er einfach eine R echtsauffassung, über 
d eren W ert oder Unwert sich j edermann seine eigene M einung zu bi lden hatte. Damit 
verstieß er um so weniger gegen die Grundsätze von Treu und Glauben, als sein Wider
sacher, der Kläger, gegenteiliger Ansicht war. Es konnte vom Beklagten nicht erwartet 
werden, daß er das Auftreten der Absolventen höherer technischer Lehransta lten a ls 
«Ingenieur HTL » bzw. «Architekt HTL» stillschweigend als rechtmäßig hinnehme. 
Indem er sich dagegen zur Wehr setzte und d iese Titel a ls unzulässig bezeichnete, verging 
er sich nicht gegen Art. 1 Abs. 2 lit. a UWG. 

Aus den gleichen Überlegungen kann nicht gesagt werden, er habe die allgemeine 
Bestimmung des Art. 1 Abs. 1 UWG übertreten. Die Bekanntgabe seiner R echtsauffas
sung, mag sie zutreffen oder nicht, war weder ein täuschendes Mittel noch verletzte sie 
sonstwie die Grundsätze von Treu und Glauben. Die Klage ist daher schon aus diesem 
Grunde abzuweisen. 

3. Zum gleichen Ergebnis führt die Prüfung der von beiden Parteien in den Vorder
grund gestellten Frage, ob die Absolventen höherer technischer L ehranstalten befugt 
sind, a ls «Ingenieur HTL» oder «Architekt HTL» aufzutreten. 

Das Handelsgericht hat sie nur unter den Gesichtspunkten von Art. 1 Abs. 2 lit. c und d 
UWG geprüft. Indessen fragt sich, ob das Auftreten der Absolventen höherer technischer 
Lehranstalten als «Ingenieur HTL» bzw. «Architekt HTL» nicht auch unabhängig 
von diesen Bestimmungen unlauter sei, nämlich schon auf Grund des allgemeinen V er
botes des Art. 1 Abs. 1 UWG, im wirtschaftlichen Wettbewerb gegen Treu und Glauben 
zu handeln. 

a) Art. 46 des Bundesgesetzes über die Berufsbildung bestimmt, wer die Abschluß
prüfung an einer vom Bund anerkannten höheren technischen Lehranstalt in der Aus
bildungsrichtung Tiefbau, Maschinenbau, Elektro- , Uhren-, H eizungs-, Lüftungs- und 
Klimatechnik oder in der Ausbildungsrichtung Hochbau bestand en habe, sei berechtigt, 
sich «Ingenieur-Techniker HTL» bzw. «Architekt-Techniker HTL» zu nennen und 
diese Bezeichnung öffentlich zu führen. Damit ist eindeutig fes tgelegt, welche Bezeich
nung das Gesetz für Absolventen höherer technischer Lehranstalten der erwähnten 
Ausbildungsrichtungen mit Rücksicht auf die gegensätzlichen Interessen anderer Be
rufsstände a ls angemessen erachtet. Daß es keinen Absolventen einer höheren Lehranstalt 
zwingt, von der ihm vorbehaltenen Bezeichnung Gebrauch zu machen, heißt keineswegs, 
es gestatte ihm unter beliebigen a ndern Titeln oder Berufsbezeichnungen aufzutreten. 
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M an darf nicht unterstellen, es sehe im Absolven ten einer höheren technischen Lehr
anstalt nur im V erhältnis zu dem sich als «Techniker HTL » ausgebenden Nichtabsol
venten einen « Ingenieur-Techniker HTL » bzw. «Architekt-T echniker HTL ». Hätte 
es j enen erlauben wollen, z.B. die Bezeichnung « Ingenieur HTL» oder «Architekt 
HTL » zu führen, so wäre nicht zu verstehen, weshalb es das W ort « T echniker» in den 
vorgesehenen Titel aufnahm. Um der Unterscheidung «gegen unten» willen, war dieser 
Ausdruck unnötig. Ihn zu streich en, hätte sich geradezu aufgedrängt, weil damit die 
Abgrenzung gegenüber den « T echnikern » ohne Technikumsbildung noch deutlicher 
geworden wäre. Er kann vernünftigerweise nur der Abgrenzung gegenüber Ingenieuren 
und Architekten mit Hochschulbildung dienen . 

b) Daß dem so ist, beweist auch die Entstehungsgeschichte d es Art. 46. 
Die ehemaligen T echnikumsschüler fühlten sich vor dem Erlaß des Berufsbildungs

gesetzes von 1963 benachteiligt, weil immer mehr Personen ohne T echnikumsbildung 
d en Bestandteil « T echniker » in ihre Berufsbezeichnung aufnahmen . Auch wünschten 
sie nach d eutscher Gepflogenheit a ls « Ingenieur» aufzutreten . Damit stießen sie aber 
auf den Widerstand der Hochschula bsolventen, die darin eine Abwertung des Ingenieur
titels sahen. In der Botschaft zum Gesetzesentwurf und in der parlamentarischen Bera
tung wurde betont, daß Art. 46 einem K ompromiß zwischen den erheblich auseinander
gehenden Auffassungen der überwiegenden M ehrheit der Technikumskantone, der 
Verbände der Ingenieure und Architekten sowie der Organe des R egisters einerseits und 
d er Ehemaligenverbände der T echniken der deutschen Schweiz sowie des STV anderseits 
entspreche ; die erstgenannte Gruppe begrüße die vorgeschlagene R egelung d es Titels, 
während die Organisationen der T echniker sie ablehnten ; würde an Stelle des vorge
sehenen Titels der Titel « Ingenieur HTL» aufgeführt, wie das im besondern die ehe
maligen Absolventen der T echniker der deutschen Schweiz wünschten , so müßte damit 
gerechnet werden, daß das R egister der Ingenieure, Architekten und T echniker dahin
fa lle (BBI 1962 II 936; StenBull StR 1963 S.87, Nat.R 1963 S. 30 1,302). 

Die Anhänger der T echnikumsabsolventen versuchten noch in der Bundesversamm
lung, diesen Kompromiß zu Fall zu bringen. 

Im Ständerat beantragten sie vorab die Streichung des Art. 46, wobei sie offen erklären 
ließen, wenn die Bestimmung mit dem Titel « Ingenieur-Techniker HTL » Gesetz werde, 
würden sich die T echniker gleichwohl Ingenieur nennen, weil dieser Titel höher im 
Kurs stehe als ein Titel, in dem das Wort Techniker noch vorkomme (StenBull StR 1963 
S.87 Spalte links, Votum Stucki ) . Subsidiär beantrag ten sie, die in Art.46 vorgesehenen 
Titel seien durch die Titel « Ingenieur HTL» und « Architekt HTL» zu ersetzen (a.a.O. 
S.87 und 91, Antrag Müller [Baselland] ). Sie unterlagen sowohl mit dem Haupt- a ls 
auch mit dem Eventualantrag, nachdem Anhänger der M ehrheit geltend gemacht 
hatten, es müsse a lles versucht werden, um den Unterschied zwischen d en ETH-Inge
nieuren und d en T echnikumsabsolventen gesetzlich fes tzulegen (S. 90, Votum Dietschi) , 
im Fall der Streichung des Artikels würde d er Wirrwarr im Gebrauch von Titeln weiter
bestehen (S .90, Votum Lusser), die gesetzliche Zulassung der Titel « Ingenieur HTL» 
und «Architekt HTL» könnte zu V erwechslungen führen (S . 9 1 Spalte links, Votum 
Schaffner und S. 9 1 Spalte rechts, Votum Darms). 

Die Verhandlung im Nationalrat verliefähnlich. Hier stellte eine erste Minderheit den 
Hauptantrag auf Anerkennung der T itel « Ingenieur HTL » und «Archi tekt HTL » a n 
Stelle von « Ingenieur-Techniker HTL » und «Architekt-T echniker HTL». Sie a ner
kannte die Gefahr der Abwertung d er Titel d er Hochschulabsolventen und äußerte 
Verständnis für deren Bedenken, berief sich j edoch darauf, daß Hunderte tüchtiger 
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Direktoren und Abteilungsleiter, die Technikumsbildung besitzen, aber die Funktionen 
eines Ingenieurs ausüben und ausfüllen, durch Arbeit und Erfahrung in die höhere 
Stufe hineingewachsen seien und daß die Bezeichnung «Ingenieur HTL» die Absolven
ten höherer technischer Lehranstalten gegen oben so gut wie gegen unten klar genug 
abgrenze (StenBull NatR 1963 S. 303, Votum Tschopp); ein bedeutender Berufsstand 
verlange eine Bezeichnung, die ihm durch Leistung, Verantwortung und Absolvierung 
eines Technikums gerechterweise zukomme (a.a.O. S. 304, Votum Kurzmeyer). Der 
Drang der Technikumsabsolventen nach oben lag also auf der Hand. Er kam auch in der 
Stellungnahme und im Eventualantrag einer zweiten Minderheit zum Ausdruck. Diese 
wollte Art. 46 gestrichen wissen. Sie brachte vor, die Technikerverbände kämpften mit 
Recht seit Jahren um den Ingenieurtitel, weil sie sich zurückgesetzt fühlten; mit dem 
Register werde Diskriminierungspolitik getrieben; der STV habe noch im Juni 1963 
beschlossen, den « Ingenieur-Techniker»-Titel strikte abzulehnen, und den Zentral
vorstand ermächtigt, das Referendum vorzubereiten; die Techniker-Verbände lehnten 
die Schlaumeiervorschläge, man könnte ja nach und nach im Ingenieur-Techniker-Titel 
den «Techniker» immer kleiner schreiben und schließlich verschwinden lassen, als 
Machenschaften und unpassende Kunststücke ab (S. 303f., Votum Haller); es sei einer 
Berufsgruppe nicht ein Titel aufzuzwingen, den sie nicht wolle und der gegenüber dem, 
was sie im Berufsleben ungestraft anwenden könne, ein Minus sei (S. 304, Votum Haller 
und S.311 Spalte links, Votum König [Zürich]); den Technikumskantonen sei zu ermög
lichen, die Titelführung ihrer Schulen in eigener Zuständigkeit zu behandeln; der Kan
ton Zürich werde mit den mitbeteiligten Kantonen eine gemeinsame Lösung anstreben 
(S. 305, Votum Kurzmeyer und S. 3 11 Spalte rechts, Votum König). Den beiden Minder
heiten hielten die Vertreter der Mehrheit entgegen, die Einführung der Titel « Ingenieur 
HTL» und «Architekt HTL» würde wahrscheinlich das durch Verständigung zustande 
gekommene Register der Ingenieure, Architekten und Techniker zu Fall bringen (S. 30 1, 
Votum Schütz und S. 302, Votum Aebischer); es wäre keine mutige Haltung, wegen der 
Unterschiede in den Auffassungen, die Regelung einfach auszuklammern; durch den 
vorgesehenen Titel würden die Techniker nach unten abgestützt, doch müsse auch 
Ordnung im Verhältnis zu den Hochschulingenieuren geschaffen werden; der Techniker 
sei nicht Hochschulabsolvent; man dürfe keine Verwischung in die Wege leiten; es gebe 
drei Stufen: Berufsbildung, Technikumsbildung und Hochschulbildung (S. 305 f., Votum 
Gnägi); es wäre unklug, die Abwertung des Ingenieurs und des Architekten gesetzlich 
zu sanktionieren (S. 306, Votum Wüthrich); mit dem Titel « Ingenieur HTL» bzw. 
«Architekt HTL» würden sich die Technikumsabsolventen so sehr den Hochschul
ingenieuren nähern, daß sich diese tangiert und beeinträchtigt sähen; abgesehen von der 
Verwechselbarkeit von HTL und ETH würde die Verleihung des Ingenieurtitels mit 
einem objektiven, auf der Gesetzgebung beruhenden Interesse kollidieren, nämlich mit 
dem ETH-Reglement, das für Ingenieure und Architekten ein Hochschulstudium vor
aussetze; dem Techniker sei soweit verantwortbar entgegenzukommen, aber ohne den 
Hochschulingenieur zu tangieren; die in Art.46 vorgesehenen Titel höben die Absol
venten einer höheren technischen Lehranstalt sowohl gegenüber den gewöhnlichen 
Technikern als auch gegenüber den Hochschulingenieuren ab (S. 307-309, Votum 
Wartmann); die vor der Revision des Berufsbildungsgesetzes bestehende Lage sei 
anarchisch, weil irgendwer den Titel Architekt oder Ingenieur führen und damit betrü
gen könne; die von der ersten Minderheit vorgeschlagenen Titel könnten offensichtlich 
zu Verwirrung führen, weil ETH, HTL: EPS, ETS ziemlich undurchsichtig sei (S . 309, 
Votum Reverdin); indem man in den technischen Berufen den Titel der höheren Berufs-
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klasse begehre, hoffe man seine Lage zu verbessern und aus der gegenwärtigen Konjunk
tur Nutzen zu ziehen, deshalb verlangten T echniker m ehr oder weniger dringlich die 
Bezeichnungen « Ingenieur » und «Architekt »; man wolle zwischen der T echnikums
ausbildung und d er Ausbildung an der Eidgenössischen T echnischen Hochschule oder 
dem Polytechnikum der Universität Lausanne keinen Unterschied m ehr machen ; eine 
solche Entwicklung sei ungesund, gefährlich und liege nicht im Landesinteresse (S. 312, 
Votum Aebischer). Bundesrat Schaffner wies darauf hin, der in Art.46 vorgesehene 
Titel schütze den Absolventen einer höheren technischen Lehranstalt nach unten 
gegenüber d em Auch-Techniker und mache ihm den W eg frei, um später über das 
R egister zum Ingenieur bzw. zum Architekten aufzusteigen; der Bundesrat wäre mit 
seinem Kompromißvorschlag nicht in so guter Lage, wenn das eidgenössische Register 
d em Techniker nicht den Aufstieg in die Ränge d es Ingenieurs und des Architekten 
erlauben würde; der Ingenieur solle nicht h eruntergeholt werden , sondern es solle dem 
T echniker die Aufstiegsmöglichkeit in den Rang des Ingenieurs bzw. Architekten einge
räumt werden; die beh auptete Unfairness liege nicht vor, wenn man den T echnikums
absolventen nach unten schütze und ihm gleichzeitig nach oben die Aufstiegsmöglichkeit 
einräume; es werde wahrscheinlich ba ld nach d em Vorbild d es eidgenössischen Registers 
ein europäisches aufgebaut werden und es wäre ein Treppenwitz, wenn man in diesem 
Zeitpunkt das schweizerische Register töten wollte, weil sich die T echniker ohne Able
gung der R egisterprüfung Ingenieur tout court nennen wollten; denn die akademischen 
Ingenieure und Architekten hätten zweifellos kein Interesse m ehr, ein R egister zuführen, 
wenn man den Titel eines Ingenieurs prüfungsfrei und voraussetzungslos auf Grund der 
Mittelschulbildung bekommen würde ; wenn man durch einen allgemeinen Beschluß 
den Ingenieur-Techniker zum Ingenieur mach e, werde in Kürze der akademische Inge
nieur zum Doktor-Ingenieur gemacht werden müssen und die hervorragende Auszeich
nung des Doktors der technischen Wissenschaft des Polytechnikums, der sozusagen eine 
Vorstufe für die Professur bedeute, würde damit ebenfalls in der a llgemeinen Titel
inflation entwertet (StenBull Nat.R 1963 S.313-315). Der Nationalrat verwarf sowohl 
den H aupt- als auch den Eventualantrag d er Minderheit mit großem Mehr. 

Damit steht außer Zweifel, daß die gesetzgebenden Behörden den von d en Techni
kumsabsolventen im Drang nach oben so beharrlich begehrten Titel « Ingenieur HTL » 
bzw. «Architekt HTL » wegen der gegensätzlichen Interessen der Hochschulabsolventen 
(Abwertung des Ingenieur- bzw. Architektentitels; Möglichkei t von Verwechslungen) 
ablehnten und die Ablegung d er von den R egisterorganen angeordneten Prüfung als 
einzige Möglichkeit gelten ließen, vom « Ingenieur-Techniker HTL » bzw. «Architekt
T echniker HTL» zum «Ingenieur» bzw. «Architekt» aufzusteigen. Daß das Berufs
bildungsgesetz die Anmaßung der Titel «Ingenieur» und «Architekt » nicht mit Strafe 
bedroht, während es eine Strafbestimmung gegen die Anmaßung d er in Art. 46 vorge
sehen en.Titel enthält (Art. 57 lit. c), ändert an diesem Willen d es Gesetzgebers nichts. Es 
widerspricht dem Sinn des Art. 46, wenn die Absolventen d er höheren technischen L ehr
anstalten nach der unmißvers tändlichen Niederlage, die sie mit ihrem Begehren nach 
den Titeln « Ingenieur HTL » und «Architekt HTL » in der Bundesversammlung erlitten 
haben, nun trotzdem diese Titel führen . Dieses Vorgehen verstößt gegen Treu und Glau
ben. Es gehört in das Gebiet der Schlaumeiereien, Machenschaften und unpassenden 
Kunststücke im Sinne d er Ausführungen von Nationalrat Haller. Indem die Absolventen 
einer höheren technischen Lehranstalt den ihnen vom Gesetz zugewiesenen und gegen 
Anmaßung strafrechtlich geschützten Titel fallen lassen, bekunden sie, daß es ihnen 
gar nicht um den Schutz gegen unten zu tun ist , sondern ihnen vor allem am Anschluß 
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nach oben liegt. Das kam auch schon dadurch zum Ausdruck, daß sie den Kompromiß
vorschlag des Art. 46 des Entwurfes ablehnten und lieber auf eine eidgenössische gesetz
liche R egelung überhaupt verzichteten, als ihr Begehren nach dem Titel « Ingenieur 
HTL » bzw. «Architekt HTL» fallen zu lassen. Gerad e diese Annäherung an die Titel 
und Berufsbezeichnungen d er Hochschulabsolventen, das V erwischen der Grenze zwi
schen diesen und d en Technikumsabsolventen wurde von der Mehrhei t des Parlamentes 
durch die Annahme des Art. 46 als unerwünscht erklärt. Dieser Entscheid d es Gesetz
gebers binde t das Bundesgeri cht. Die Mitglied er d es Klägers haben sich ihm zu fügen. 
Indem sie es nicht tun, müssen sie sich den vom Beklagten erhobenen Vorwurf unzu
lässigen, ja unlauteren Vorgehens gefallen lassen. 

c) Die Einwendungen des Klägers vermögen hieran nichts zu ändern. 
Namentlich ist unerheblich, ob man in den Wörtern «Ingenieur» und «Architekt» 

für sich allein oder in Verbindung mit dem Zusatz «HTL» entsprechend der Meinung 
des Klägers bloße Berufsbezeichnungen, nicht « Titel im R echtssinne» zu sehen habe. 

Es kommt auch nichts da rauf an, ob «Ingenieur HTL» und «Architekt HTL» den 
Anschein besonderer Auszeichnungen erwecken sollen oder tatsächlich erwecken oder 
ob das Publikum, wie der Kläger geltend macht, die Abkürzung HTL als Hinweis auf 
einen Verein oder eine Ausbildungsstätte auffaßt und ob sie nicht leicht durch einen 
umständlichen anderen Zusatz ersetzt werden kann. Der Kläger geht überhaupt am K ern 
der Sache vorbei, indem er sich über die Zulässigkeit, Zweckmäßigkeit und Unterschei
dungskraft der Abkürzung HTL ausläßt. Nicht in der Verwendung dieser Abkürzung 
liegt die Unlauterkeit d es Vorgehens, sondern in d er W eglassung des Wortes T echniker, 
das der Abgrenzung gegenüber den Ingenieuren und Architekten mit Hochschulbildung 
dient. 

Ob die Absolventen höherer technischer Lehranstalten die K enntnisse und Fähigkei
ten eines Ingenieurs bzw. Architekten haben , ist ebenfalls nicht entscheidend. W enn das 
im einzelnen Falle zutrifft, kann sich der Betreffende nach Erfüllung der nötigen Voraus
setzungen, insbesondere nach Ablegung der erforderlichen Prüfung, in das R egister d er 
Ingeni eure bzw. Architekten eintragen lassen . 

Auch auf die Gefahr der Verwechslung von « Ingenieur HTL» und «Architekt HTL» 
mit « Ingenieur ETH » bzw. «Architekt ETH», die der Kläger bestreitet, kommt es 
nicht entscheidend an, wenn man d en Verstoß gegen Treu und Glauben schon darin 
sieht, daß Mitglieder des Klägers unter einer Bezeichnung auftreten, die der Gesetzgeber 
für T echnikumsabsolventen eindeutig ablehnte. Die Verwechslungsgefahr war zwar einer 
der Beweggründe der gesetzgebenden Behörden; der Richter hat aber nicht zu entschei
d en, ob die Überlegungen des Parlamentes richtig waren, als es Art. 46 in das Gesetz 
aufnahm. Unerheblich ist daher auch, ob die Absolventen der Eidgenössischen Techni
schen Hochschule durch Hinweis darauf, daß sie diplomiert sind (« Dipl. Ing. ETH» bzw. 
«Dipl.Arch.ETH»), die Unterscheidbarkeit ihres Titels von j enem der T echnikums
absolventen erleichtern könnten. Diese Auffassung überzeugt übrigens schon deshalb 
nicht, weil auch die Absolventen einer höheren technischen Lehrans talt ein Diplom 
erhalten. Damit ist auch der Einwand abgetan, die an einer höheren technischen Lehr
ansta lt bestandene Abschlußprüfung in Chemie berechtige zu der mit « dipl. Chem. 
ETH » nicht verwechselbaren Bezeichnung «Chemiker HTL » (Verfügung des Eidg. 
Volkswirtschaftsdepartements vom 3. Mai 1966: AS 1966 S. 712 ) . Übrigens wird im vor
liegenden Fall nicht um den Titel «Chemiker HTL » gestritten. Schließlich hilft es dem 
Kläger auch nichts, wenn er gel tend macht, auf Grund des R egisters könnten sich auch 
T echnikumsabsolventen « Ingeni eur » bzw. «Architekt » nennen und das Publikum ha be 
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sich schon lange daran gewöhnt, daß diesen Bezeichnungen die verschiedensten Abkür
zungen beigefügt werden. Der Kläger verschweigt, daß die Abschlußprüfungen an einer 
höheren technischen Lehranstalt a llein nicht genügt, um die Eintragung a ls« Ingenieur » 
bzw. «Archi tekt» zu erwirken . Zudem ist nicht maßgebend, wieweit sich das Publikum 
an den Wirrwarr von Titeln gewöhnt hat, sondern daß der Gese tzgeber durch Art. 46 
des Berufsbildungsgesetzes Ordnung schaffen wollte. 

UWG Art. 2 Abs.], Firmenrecht, Namensrecht 

Eine nur vorsorglich eingetragene Firma, die tatsächlich kein Unternehmen be
treibt, kann weder nach Firmenrecht, noch nach Namens- oder Wettbewerbsrecht 
Schutz beanspruchen. 

Pour une raison qui n' est inscrite que par prevision et qui ne couvre en realite l' ex
ploitation d' aucune entreprise, on ne peut invoquer la protection ni du droit des 
raisons de commerce, ni du droit au nom, ni des regles touchant la concurrence. 

BG E 93 II 256 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 23. Oktober 1967 i. S. 
Möbel- und T eppich-Discount-Haus AG gegen T eppich-Discount-AG. 

Die Möbel Pfister-AG in Suhr gründete «vorsorglich » die Möbel- und 
T eppich-Discount-Haus-AG, durch die sie allenfalls einmal ein sog. Dis
count-Geschäft betreiben lassen will. Diese Tochtergesellschaft reichte 
gegen die in Zürich später gegründete T eppich-Discount-AG, die mit 
Teppichen handelt, Klage auf Unterlassung der Führung der Firma 
T eppich-Discount-AG ein. D as Handelsgericht und das Bundesgericht 
haben die Klage u. a. mit folgenden Erwägungen abgewiesen: 

1. Das Handelsgericht versagt der Klägerin den Schutz ihrer Firma in erster Lini e mit 
der Begründung, der Klägerin fehle eine wesentliche materielle Voraussetzung der juri
stischen Person, jedenfalls sei sie wie eine Scheingesellschaft zu behandeln, solange sie 
nicht im Sinne ihres statutarischen Zweckes tätig werde. Subsidiä r hält es der Klägerin 
vor, sie habe kein schützenswertes Interesse, auf Grund der Eintragung im H andels
register auf J ahre hinaus ein ausschließliches R echt auf ihre Firma in Anspruch zu neh
men, ohne sie im Verkehr zur K ennzeichnung eines Unternehmens zu verwenden. Auch 
verstoße es im Sinne des Art. 2 ZGB gegen Treu und Glauben, Dritten den Gebrauch der 
gleich en Firma zu verwehren. Davon abgesehen könne a uch nicht von einer Beeinträch
tigung zufolge Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 956 Abs. 2 OR gesprochen werden. 
Die beiden Firmen unterschieden sich zwar nicht d eutlich voneinander. Es sei j edoch 
nicht ersichtlich, wodurch die Klägerin in ihrem ausschließlichen Gebrauchsrecht 
beeinträchtigt werde, denn sie trete nach außen überhaupt nicht in Erscheinung. Sie 
habe daher auch um ihrer Persönlichkeit willen nicht Anspruch auf den Schutz ihrer 
Firma. Es bestehe keinerlei Verwechslungsgefahr. 

Dem in BGE 39 II 38ff. veröffentlichten Urteil, auf Grund dessen die Vorinstanz die 
Klägerin als Scheingesellschaft glaubt behandeln zu dürfen, liegt ein vom vorliegenden 
Tatbestand wesentlich abweichender Sachverhalt zugrunde. Es drängt sich nicht auf, 
die Erwägungen dieses Präjudizes auf den heute zu beurteilenden Fall anzuwenden. Auch 
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die übrigen Argumente d es Handelsgerichtes leuchten nicht ohne weiteres ein. Es braucht 
j edoch zu ihnen nicht Stellung genommen zu werden, da die Berufung schon aus anderen 
Gründen abgewiesen werden muß. 

2. G emäß Art. 944 Abs. 1 OR darf j ede Firma Angaben enthalten, die auf die Natur des 
Unternehmens hinweisen . Sie müssen j edoch, wie überhaupt d er Inhalt der Firma, der 
Wahrheit entsprechen und keine T äuschungen verursachen können. Diesem Gebot 
entspricht die Wendung «Möbel- und Teppich-Discount-Haus » in der Firma der 
Klägerin nicht, denn sie läßt die M einung aufkommen, die Klägerin führe ein Unter
nehmen, sie treibe mit Möbeln und T eppichen Handel, und zwar nach d en Grundsätzen 
d er sogenannten Discount-Geschäfte. In Wirklichkeit hat die Klägerin überhaupt kein 
Unternehmen. Sie hat insbesondere noch nie H andel ge trieben, obschon sie schon seit 
m ehr als einemjahrzehnt besteht und in der Umschreibung ihres angeblichen Geschäfts
zweckes im Handelsregister schon seit vier Jahren auf das Discount-System hingewiesen 
ist. Die Klägerin weiß auch nicht, ob sie den Handel mit M öbeln und T eppichen jemals 
aufnehmen wird. Ihr wirklicher Zweck erschöpft sich gegenwärtig und auf unbestimmte 
Z eit hinaus darin, a ls juristische Person im H andelsregister eingetragen zu sein, um d er 
Möbel-Pfister AG zu dienen, sobald diese es einmal wünschen sollte. 

Die Klägerin darf sich daher nicht Möbel- und T eppich-Discount-Haus AG nennen. 
Diese zur Zeit unwahre und zu T äuschungen Anlaß gebende Firma steht ihr überhaupt 
nicht zu, a lso auch nicht zu « ausschließlichem Gebrauche» im Sinne des Art. 956 Abs. 1 
OR. Die Firma der Klägerin genießt d en Schutz des Gesetzes deshalb nicht. 

Zum gleichen Ergebnis führt die Ü berlegung, daß j ed er, d er durch den Gebrauch d es 
Na mens d er Klägerin beeinträchtig t wird, gemäß Art. 956 Abs. 2 OR auf Unterlassung 
der weiteren Führung desselben klagen kann. Denn unbefugt ist der Gebrauch einer 
Firma nicht nur dann, wenn diese sich ungenügend vom Geschäftsnamen eines andern 
unterscheidet. J ed er V erstoß gegen objektives R echt m acht den Gebrauch d er Firma 
unbefugt (BGE 40 II 13 1). Die Beklagte könnte daher gegen die Klägerin auf Unter
lassung klagen, da die Eintragung und Führung des Namens M öbel- und Teppich
Discount-Haus AG sie im Gebrauch der ähnlichen Firma T eppich-Discount AG be
einträchtigt. Sie darf deshalb den Unterlassungsanspruch gegenüber der Klägerin auch 
einredeweise geltend machen, d . h. sich zur Verteidigung gegenüber d er vorliegenden 
Klage auf die Schutzunfähigkeit d er Firma der Klägerin berufen. 

Die Klage d er Möbel- und T eppich-Discount-Haus AG hält somit firmenrechtlich 
nicht stand. 

Sie lä ßt sich auch nich t auf Art. 28 oder 29 ZGB stützen, weil die Klägerin sich ihren 
Namen zu Unrecht zugelegt ha t. 

Auch begeht die Beklagte nicht unlauteren Wettbewerb. Sie verstöß t durch den Ge
bra uch ihrer Firma nicht gegen Treu und Glauben, denn die Klägerin führt die Firma 
M öbel- und Teppich-Discount-Haus AG zu Unrecht. Da d ie Klägerin kein Geschäft 
betreibt, insbesondere nicht mit M öbeln und T eppichen handel t, kann übrigens kaum 
gesagt werden , der Gebrauch d er Firma d er Beklagten schädige oder gefährde sie im 
Sinne des Art. 2 Abs. 1 UWG in wirtschaftlichen Interessen. Diese Frage mag aber offen 
bleiben. 

UWG Art.13 lit.g 

B egriff des fortgesetz ten D elikts; Antrags- und Verjährungsfrist beginnen erst mit 
der letz ten Handlung. 
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Die Antragsfrist beginnt nicht schon zu laufen, wenn der Verletzte eine bestimmte 
Person ernsthaft verdächtigen muß, sondern erst, wenn der Verletzte über derartig 
schwerwiegende Anhaltspunkte für die Schuld verfügt, daß er in guten Treuen 
Anzeige erstatten kann, ohne sich gegebenenfalls selbst einer Verfolgung wegen 
falscher Anschuldigung oder Ehrverletzung auszusetzen. 

Le dilit successif consiste dans la repetition d' actes dilictueux identiques ou ana
logues, lrisant le meme genre d'intrirets proteges par le droit et procridant d'une 
decision unique portant des le debut sur la pluralitri des actes. La prescription court 
pour l' ensemble du dilit successif du dernier acte dilictueux. 
Le dilai de plainte de l' art. 29 CP ne court que lorsque le lese possede des indices de 
culpabilite si importants qu'ils emportent sa conviction et lui permettent de porter 
plainte sans s' exposer lui-meme a une condamnation, pour dijfamation par exemple. 

Sem.Jud. 1967, 545ss., arret de la Cour de Cassation du Canton de 
Geneve, du 24 mai 196 7, dans la cause Aries c/ Ministere Public du 
Canton de Geneve. 

Extrait des considerants: 

En droit, Je recourant fait valoir que !es infractions prevues a l'article 13 de Ja loi sur 
la concurrence deloyale sont punies de l'emprisonnement ou de l'amende; que Je delai 
normal de prescription de l'action penale est donc de cinq ans et celui de la prescription 
absolue de sept ans et demi, aux termes des articles 70 et 72 CP. « Cela etant - affirme-t-il 
- Ja plupart des actes susrappeles etaient prescrits lorsque Ja Cour a rendu sa sentence Je 
18 janvier 1967, et ils l'etaient meme deja lors du premier jugement du 21 septembre 
1966». II indique que «c'est Je cas par exemple» d'une serie d'actes - qu'il enumere aux 
pages 18 et 19 - accomplis du debut de l'annee 1958 (demande de brevets requise par 
l'intermediaire de M. Deriaz), jusqu'au 26 fevrier 1959 (mission d'Albert Sachs aupres 
de Ja maison Leclanche S.A. avec remise du «manuel Aries»), etc. 

Ainsi, !es actes reproches a Aries, anterieurs de plus de sept ans et demi au 18janvier 
1967, respectivement au 21 septembre 1966 - c'est-a-dire anterieurs au 15 juillet, respec
tivement au 21 mars 1959- etant, selon le recourant, «atteints de prescription absolue; 
c'est des lors en violation de Ja loi penale que la Cour correctionnelle a repondu affirma
tivement, sans operer !es discriminations necessaires, a toutes !es questions posees dans le 
cadre des requisitions III, lettres a) a e) ». II aurait ete par consequent «condamne pour 
toute une serie de faits pour lesquels il ne pouvait plus etre poursuivi, ce que Ja Cour aurait 
du relever ex ojficio»: ce pourquoi !es deux arrets contestes devraient etre annules, et Je 
Ministere public «invite a etablir de nouvelles requisitions dans lesquelles seuls !es faits 
non prescrits - s'il y en a - seront retenus». 

Toutefois, comme l'a observe le Ministere public, !es secrets de fabrication dont il 
s'agit ici ont ete divulgues en Suisse, de 1958 a 1961 , par la publication de deux brevets 
contenant !es secrets violes, !es 15 mars 1960 et 31 mai 1961, par Ja remise de ces secrets a 
Leclanche S.A. de mai 1958 au 30 novembre 1960 d'une part, et a la Condensateurs 
Fribourg S.A. d'autre part, de novembre 1958 au 10 octobre 1960. Or il s'agit Ja non pas 
de delits distincts, mais de ce que Ja doctrine appelle Je delit sucessif, c'est-a-dire, selon Je 
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Tribunal federa l, de « Ja repetition d'actes delictueux identiques ou analogues lesant Je 
mem e genre d'interets proteges par Je droit et procedant d'une d ecision unique portant 
des Je debut sur Ja pluralite d es ac tes». (Voir ATF 72 IV 165 chif. 3 et 184; 78 IV 154 ; 
83 IV 159ss. et, plus recemment encore, 90 IV 132 [Sem.jud. 1965 p. 67]; cf. en doctrine 
HAFTER, Lehrbuch 2e ed. p. 346, chif. 3; GERMANN, Das Verbrechen im neuen Strafrecht, 
p . 85 ; Locoz, Commentaire du CP, Partie generale p. 306, ad . I; ScHWANDER, Das 
schweiz. Strafgesetzbuch, p. 120, n° 328) . 

En effet, a l'examen d es faits sucessifs et des actes de Ja proceclure, il n'es t pas clouteux 
qu' il s'agissait bien d'actes analogues ou identiques lesant Je meme genre de biens prote
ges, proceclant d'une mem e clecision et tenclant au meme but de tromperie en vue d' en
richissement par des moyens illicites et reprimes par Ja loi penale. Or, cl'apres l'article 71 
al. 3 CP, la prescription court, «si !es agissements coupables ont eu une certa ine cluree, 
clujour ou ils ont cesse», c' est-a-clire, cl'apres !es dates relevees clans !es divers cas ci-clessus, 
du 30 novembre 1960 si l'on prencl pour clemier acte !es clemarches aupres de Leclanche 
S.A., ou du 31 mai 1961 si l'on retient Ja publication des brevets qui eut lieu alors: de 
toute fa,;:on, clans un cas comme clans l'autre, Je delai absolu de sept ans et clemi n'etait 
pas atteint et l'action penale n'etait clone pas prescrite lors d e l'arret definitif du 18 jan
vier 1967. 

b) Enfin le recourant releve encore que !es infractions a Ja loi sur Ja concurrence de
loyale sont poursuivables sur pla inte, que d'apres l'article 29 CP le clroit d e porter plainte 
se prescrit par trois mois a partir clujour ou l'ayant droit a connu l'auteur d e l'infraction, 
e t qu' «il semble que ce clelai n'a pas ete respecte . .. » 

Or, comme Ja Cha mbre d 'accusation, qui s'est cleja prononcee sur cette question, l'a 
justement releve clans son orclonnance du 7 fevrier 1966 qui n'a pas ete attaquee sur ce 
point en temps utile, !es rem arques au sujet d'une eventuelle p eremption tenant au non 
respect du d elai de plainte ne sont pas fonclees, Je delai ne commen,;:ant a courir, cl'apres 
lajurisprudence du Tribunal feclera l, « qu'au moment ou Je lese a acquis une veritable 
certitude non seulement en ce qui concerne Ja realisation de l'infrac tion, mais aussi rela
tivement a l'auteur de celle-ci ». 

La Cour de cassation federale a precise en effet que Ja conclition posee par l'article 29 
CP relativement au clelai de trois mois pour porter plainte « n'est p as encore realisee 
lorsque l'ayant droit soup,;:onne une personne cleterminee, m ais seulem ent lorsqu'il pos
secle d es indices d e culpabilite si importa nts qu'ils emportent sa conviction et lui permet
tent de porter plainte d e bonne foi sans s'exposer lui-meme a une conclamnation, pour 
cliffama tion par exemple» (ATF 74 IV 72, tracl . Joum. des Trib. 1948 IV p.135, con
sicl . 2). Dans une espece ou !es interesses «avaient pense des Je clebut» que teile personne 
etait l'auteur des ecrits anonymes clont ils avaient a se plainclre, Ja Cour de cassation 
feclera le a clecide que le delai etait respecte, alors qu'ils avaient attenclu Je clep6t du 
rapport d'expertise requis par eux et qui clesignait l'auteur, «car ce n'es t qu' a ce moment
la qu'ils ont acquis Ja certitude que leurs soup,;:ons etaient justifies». Comme l'a precise 
plus clairement encore Ja Cour feclerale dans un arret ulterieur, «du moment que l'ar
ticle 29 CP n e fait point un clevoir au p la ignant de rechercher l'auteur de l'infraction 
( A TF 70 IV 150, J oum. des Trib. 1945 IV p. 103), il ne suffi t p as que le lese a i t la possibi
lite cl'iclentifier ou, p lus simplement, qu'il soup,;:onne a qui il a affaire. Il faut qu'il 
acquiere une veritable certitude lui permettant cl'agir contre l'auteur de l'infraction avec 
une r eelle chance de succes, tout en se m ettant lui-mem e a l'abri cl'une conclamnation 
pour clenonciation calomnieuse ou cliffamation», ce qui sera notamment Je cas lorsqu' il 
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arrive a avoir en main certains moyens de preuve. (ATF 76 IV I , Journ. des Trib. 1950 
IV p. 109 consid. 2.) 

C'est precisem ent ce qui s'est passe da ns Je cas particulier, et Je clela i legal a clone ete 
respecte. Le recours cloit des lors etre rej ete sur ce point aussi . . . . 

Firmenrecht und HReg V 

Auf die Firma der schweizerischen Zweigniederlassung eines ausländischen Unter
nehmens ist zwar grundsätzlich ausländisches Recht anwendbar, doch kann die 
Zweigniederlassung ins Handelsregister nicht eingetragen werden, wenn die Firma 
zwingenden Bestimmungen des schweizerischen Rechts betreffend Firmenbildung 
nicht entspricht. 
Voraussetzungen für die ausnahmsweise Bewilligung zur Führung nationaler oder 
territorialer Bezeichnungen in einer Firma durch das Eidg. Handelsregisteramt; 
Prüfungsbefugnis des Bundesgerichtes auf Verwaltungsgerichtsbeschwerde hin. 
« Eurobel Handels-GmbH, a Munich, succursale de Lausanne» konnte ohne 
Ermessensmißbrauch des Eidgenössischen Handelsregisteramtes nicht zugelassen 
werden. 

En principe, le droit etranger est applicable a la raison de commerce de la succursale 
suisse d'une entreprise dont le siege principal es t a l' etranger; toutifois, cette 
succursale ne peut etre inscrite au registre du commerce si les prescriptions impera
tives du droit suisse sur les raisons de commerce ne sont pas respectees. 
Conditions requises pour que l' Office federal du registre du commerce puisse autoriser 
exceptionnellement l' emploi dans une raison de commerce d'une designation natio
nale ou d'une mention territoriale ou regionale. Pouvoir d' examen du Tribunal 
federal, saisi d'un recours de droit administratif en vertu des art. 97 ss. 0 ]. 
En rifusant d'admettre la raison « Eurobel Handels GmbH, a Munich, succursale 
de Lausanne», l' Office federal du registre du commerce n' abuse pas de son jJouvoir 
d' appreciation. 

BGE 93 I 56 lff. , Urteil der I.Zivilabteilung vom 26. September 1967 
i. S. Eurobel H andels GmbH gegen Eidg. Amt für das H andelsregister. 

La Societe Anonyme Eurobel Holding a Luxembourg a consti tue d'au-
tres societes de fabrication et de vente, a savoir: Eurobel Paris s. a r. 1., a 
Paris; Eurobel Amsterdam NV, a Amsterdam; Eurobel H andelsgesell
schaft mbH a Munich . Elle a projete de fonder a Lausanne une societe qui 
adopterait comme raison « Eurobel Lausanne SA». lnterpelle, l'Office 
federal du registre du commerce a repondu negativement. 

Les interesses ont cree une succursale et sollicite son inscription SOUS la 
raison « Eurobel Handels GmbH, a Munich, succursale de Lausanne». 
L'Office federal du registre du commerce refusa l'inscription. Le Tribunal 
federal rejette le recours de droit administratifforme contre cette decision. 
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Considirant en droit: 

1. En vertu d e l'art. 952 CO, qui leur es t applicable (RO 90 II 200, consid . 4), !es 
succursales suisses d es entreprises clont le siege principal est a l'e tranger sont tenues d'avoir 
la m em e ra ison de commerce que l'etablissement principal ; elles peuvent y apporter une 
adjonction speciale qui ne s'adapte qu'a elles seules. II faut en outre que la raison men
tionne le siege de l'etablissement principal et celui d e la succursale, laquelle doit etre 
designee expressement avec sa qualite. 

Assurem ent, la raison de la succursale suisse d'une entreprise clont le siege principal se 
trouve a l'etranger, est regie en principe par le droit etranger (RO 37 II 374). Mais la 
succursale suisse ne peut etre inscri te au registre du commerce que si eile es t conforme aux 
prescriptions imperatives du droit public suisse rela tives a Ja forma tion des raisons de 
commerce (BuRCKHARDT, Le droit fed eral suisse, trad. pa r Bovet, vol. III, No 1556 II 
a l.2, p .986 ; DE STEIGER / FAVEY, Les raisons de commerce en droit suisse, p.48). II 
appartient d es lors a l'entreprise etrangere qui veut insta ller une succursale en Suisse de 
se conformer a Ja legislation de ce pays (RO 90 II 201 , consid.4). 

2. L'a rt. 944 al. 2 CO confere au Conseil fed eral Je droit de regler pa r une ordonnance 
l'emploi des designations d e carac tere na tional ou territorial da ns !es raisons de commerce. 
Fonde sur cette delegation legisla tive, le Conseil federal a edicte !es art. 45 et 46 ORC, 
qui interdisent en principe !es d esigna tions nationales, ainsi que !es adjonc tions territo
ria les et regionales. L'Office fed eral du registre du commerce a toutefois Ja faculte 
d 'autoriser exceptionnellement une derogation a la regle, lorsque des circonstances 
sp ecia les le justifient. II doit consulter au prealable l'organisme competent du commerce, 
d e l'industrie ou d e l' artisana t. 

Savoir si d es circonsta nces specia les justifient l'emploi de designa tions nationales, 
territoria les ou regionales dans une raison de commerce es t une question d 'appreciation. 
M ais !'Office federal du registre du commerce ne jouit pas en la m a tiere d 'un pouvoir 
illimite. II doit fond er sa decision sur des motifs objecti fs et appliquer !es regles du droit 
e t d e l'equite, selon Je principe general enonce a l'art.4 CC (RO 92 I 294, consid.2 ). 
Quant au Tribunal federal, saisi d 'un recours de droit administratif, il ne saurait substi
tuer sa propre appreciation a celle de l'office. II se borne a verifier si la d ecision attaquee 
ne viole pas le droit federal (art. 104 al. 1 OJ), c'est-a-dire a examiner si J' autorite adminis
trative s'es t referee a des criteres objectivem ent determinants et si eile n'a pas outre
passe !es limites que le droit assigne a sa liberte d'appreciation, ni abuse de ce pouvoir 
(RO 85 I 134, 86 I 248, 91 I 216, 92 I 294). 

3. Contrairement au qualificatif « international », qui n'est pas une d esignation natio
na le ou territoriale (RO 87 I 307), !es d eux syllabes « Euro », qui indiquent l'Europe, soit 
une p artie du monde, rentrent dans !es adjonctions territoria les visees a l'a rt. 46 ORC 
(RO 86 I 247s. ) . L'Office fed eral du registre du commerce ne pouvait des lors autoriser 
l'inscription d e la raison de commerce « Euro bei » que si des circonstances speciales 
justifia ient une derogation a Ja regle. Consultes en vertu de l'art. 45 a l. 2 ORC, le direc
toire d e !'Union suisse du commerce et de l'industrie ainsi que Ja Cha mbre vaudoise du 
commerce et d e l'industrie ont emis un avis negatif. Si Ja raison « Eurobel» se rapproche 
d avantage d'une designation de fanta isie que Ja raison « Eurofiduciaire» clont il est 
question dans l'arre t publie au RO 86 I 243ss., eile n'en suggere pas moins que l'entre
prise qui s'en sert revet un caractere officiel ou semi-officiel et exerce son activite dans 
toute l'Europe. Elle eveille ainsi l'idee d'une cooperation economique ou technique sur le 
plan europeen. Cela es t d 'autant plus vra i que Ja d erniere syllabe « Bel » n'apporte 
au cune precision sur le genre de l'activite deployee par l'entreprise. Dans son recours, la 
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societe affirme que Je groupe dont eile fait partie a pour but d e fabriquer et de vendre des 
eaux minerales. Mais sa raison de commerce ne renferme aucune indication dans ce sens. 
Qui plus es t, le but d efini par !es statuts de Ja societe mere, qui a son siege a Luxembourg, 
es t beaucoup plus !arge. II permet des activites propres a induire Je public en erreur sur 
Je caractere officiel ou semi-officiel d e l'entreprise. 

4. S'agissant d'appliquer les regles du droit suisse sur la formation des raisons de 
commerce, il est sans importance que la d enomination «Eurobel» ait ete admise dans 
d'autres pays. L'enquete effectuee aupres d e plusieurs ambassades de Suisse en Europe 
centrale et occidentale a du res te confirme que la pratique differe notablement, selon !es 
pays, au sujet des designations territoriales. Quant aux denomina tions d'entites etablies a 
Lausanne, qui comprennent Je mot «Europe» ou ses deux premieres syllabes, !'Office 
federal du registre du commerce d eclare que deux raisons seulem ent sont inscrites, a 
savoir « Europhone SA», dont l'inscription a ete operee en 1958, soit avant Ja jurispru
dence instauree par l'arret «Eurofiduciaire» qui a ete rendu en 1960 (RO 86 I 243 ss.), 
et «Euromart Investments SA», dont l'inscription a ete autorisee en 1964 en vertu de 
circonstances speciales, conformement a l'art. 45 al. 2 ORC. D e toute maniere, la r ecou
rante ne saurait tirer argument d'inscriptions qui auraient ete admises a la suite d'une 
erreur de fait ou d'une meconnaissance des regles de droit (cf. RO 87 I 309) . 

L'examen de la cause montre des lors qu'en refusant l'autorisa tion requise par «Euro
bel », !'Office federal du registre du commerce s'est fonde sur des motifs pertinents e t n'a 
pas abuse de son pouvoir d'appreciation ni depasse !es limites que lui assigne la legislation 
en vigueur. 

Firmenrecht 

Wer ein bestehendes Geschäft übernimmt und die frühere Firma beibehält unter 
Beifügung eines Hinweises darauf, daß er der .Nachfolger ist, kann diese Firma in 
das Handelsregister eintragen lassen, selbst wenn die früh ere Firma nicht einge
tragen war. 

Celui qui reprend une maison existante et maintient l' ancienne raison de commerce 
en y apportant une adjonction exprimant qu'il en est le successeur, peut faire inscrire 
cette raison au registre du commerce, meme si elle ne l' etait pas auparavant. 

BGE 93 I 566 ff., Urteil der I. Zivilabteilung vom 14. November 1967 i. S. 
Dame Bergholz-Jeanrenaud gegen Cour administrative du Tribunal 
cantonal vaudois. 

AO Art.1 und Art. 2 Abs. 2 

Eine « Große Einkaufsaktion» mit Rücknahme einer alten .Nähmaschine zum 
«gegenwärtigen Wert» ist eine ausverkaufsähnliche Veranstaltung und somit 
bewilligungspflichtig, obwohl die «Aktion» zeitlich nicht ausdrücklich begrenzt 
ist und obwohl auch normalerweise beim Kauf einer neuen .Nähmaschine eine alte 
Maschine zum «gegenwärtigen W ert» zurückgenommen wird, weil doch beim 
Durchschnittsleser die Vorstellung einer besonderen, vorübergehenden Vergünsti
gung geweckt wird. 
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Une «grande action d'echanges» avec reprise d'une ancienne machine a coudre 
« a la valeur actuelle » est une operation analogue a une liquidation et par consequent 
sujette a autorisation, bien que « l' action » ne soit pas expressement limitee dans le 
temps et bien qu' a !' achat d'une nouvelle machine a coudre une ancienne machine 
soit reprise a sa « valeur actuelle», car le lecteur de l' annonce y verra l' ojfre momen
tanee d'un avantage exceptionnel . 

BGE 93 IV 108 ff., Sem.Jud. 1968, 289 ff., Urteil des Kassationshofes des 
Bundesgerichtes vom 6.Juli 1967 i. S. Ministere public du canton de 
Neuchätel gegen Tschiemer. 

Extrait des considerants: 

T schiem er, fond e d e pouvoir et chef de la publicite de la maison Bernina a prepare a 
l 'intention de tous les agents de Bernina, qui voulaient l ' inserer, une annonce qui portait 
d'abord, en lettres grasses formant un titre tres visible: « Grande action d'echanges », puis 
le texte suivant: 

«Nous sommes disposes a reprendre votre ancienne machine a titre de paiement. 
Veuillez remplir ce coupon et nous l'envoyer. Nous vous indiquerons alors la va
leur actuelle d e votre machine. Pour cela nous avons besoin des indications sui
vantes : ... En renvoyant ce coupon vous recevrez gratuitement !es derniers pros
pectus d e Bernina, en meme temps qu'une estimation - gratuite et sans engage
m en t - de votre ancienne machine ... » 

Le Tribunal de Police du district de N eu chätel a acquitte Tschiemer. La Cour de 
Cassation Penale du Canton de Neuchätel a rejete un pourvoi forme par le Ministere 
public contre ce jugem ent. Le Tribuna l Federal admet le pourvoi du procureur general 
du Canton de Neuchätel, annulle l'arret attaque et renvoit Ja cause a l'autorite cantonale 
pour que celle-ci se prononce a nouveau. 

Considerant en droit: 

1. L'a rt. 20 al. 1 lit. a OL punit des arrets ou de l'amende celui qui, avec intention, 
annonce publiquement une vente non autonsee, bien que soumise a ladite ordonnance. 
L'al. 2 du meme article punit ce t acte d e l'amende lorsque l'auteur a agi par negligence. 
Selon l'art. 1 er al. 1 OL, sont soumises a l'ordonnance les ventes au detail pour lesquelles 
!es acheteurs se voient offrir, par des annonces publiques, des avantages momentanes que 
le vendeur ne leur accorderait pas ordinairement. Ces ventes comprennent, outre les 
liquidations proprement dites, les operations analogues dites «au rabais», visees par 
l'art. 2 al. 2 OL et qui n 'on t pas pour but exclusif l'ecoulement complet d e certains stocks 
determines, par exemple les ventes avec rabais extraordinaires, !es ventes-reclame, !es 
ventes speciales, a insi que toutes autres operations executees saus d es designations ana
logues. 

2. L ' insertion mise en cause dans Ja presente exp ece constituait manifestem ent l'an
nonce publique d'une vente a u detail. II s'agit, en revanche, d e savoir - ce que Ja Cour 
cantonale a nie - si eile offrait aux acheteurs des avantages momentanes que le vendeur 
ne leur aurait pas accordes ordinairement. C'est Ja une question de droit federal, que Ja 
cour de ceans revoit librement (art. 269 a l. 1 PPF). Pour la trancher, on recherchera, 
non pas quel sens le vendeur a entendu donner a son annonce, mais l'impression d'en-
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semble qu'elle eveille ehez Je leeteur moyen (RO 76 IV 185 eonsid.4 ; 82 IV I 14 ; 83 
II 462 ) . 

a ) La eour eantona le a d'abord juge que si Je terme «aetion» designe une vente 
speeiale, en general partieulierement avantageuse et de eourte duree, il n'en allait pas 
ainsi dans la presente espece. Car, a-t-elle dit, il es t de notoriete publique qu'en eas 
d'aehat d 'une machine i eouclre neuve, l'aneienne p eut etre reprise i des eond itions a 
d eterminer de eas en eas. Elle en a eonclu que l'offre ne eoneernait pas une vente speciale 
e t de eourte duree. 

Point n'es t besoin d'examiner ee qu'i l en es t d e Ja « notoriete publiquc», affirmee par 
Je juge neuehätelois. Un simple eoup d'ceil sur l'annonce, avee son titre relativem ent 
enorme : «Gra nde ae tion d 'eehanges» montre que, pour Je Ieeteur moyen, la marque 
Bernina ou son vendeur Carrard tout a u moins, quel qu'eut ete l'usage suivi par les 
autres, offrait momenta nement a tout aeheteur d'une maehine neuve d'imputer sur Je 
prix normal Ja valeur attribuee i une vieille maehine, reprise en eehange. Peu importe 
que eette offre n'eut pas ete expressement limitee par un terme; il suffisait de suggerer 
clairement que l'aeheteur eventuel clevait se hä ter de saisir l'oeeasion. 

b) La Cour de eassation neuehä.teloise a juge aussi que l'annonee n'offrait aueun 
avantage exeeptionnel, ear Je texte m et en eviclenee Ja possibilite d'une reprise en eas 
cl'aehat, mais sans eveiller - au eontraire - l'impression que eette reprise se fera a d es 
eonditions exeeptionnelles. 

Cette opinion es t erronee. Ce que l'annonee met en evidence par son titre mem e, e'est 
bien la possibilite d'un eehange, m ais eomme on l'a montre, i titre purement momentane. 
II s'agissait clone bien d'une operation exeeptionnelle, ear Je Ieeteur moyen devait 
entendre que Je vendeur des m aehines « Bernina» ne l'admettait pas ordinairement 
(RO 91 IV 163 Iit. b). 

De plus, Ja reprise cl'une vieille maehine et l' imputation de son prix sur eelui de Ja 
maehine neu ve eonstituait un avantage. Car il s'agissait Ja d'une reduetion du prix 
ordinairement exige (RO 91 IV I 62 lit. a). II en aurait sans cloute ete autrem ent si l'an
nonee avait eveille l'impression que Ja reprise pour Ja «valeur aetuelle» se pratiquait 
en tout temps. M ais Je texte et prineipalement son titre suggeraient precisement Je 
contraire. Peu importe, des lors, que l'offre n'ait pas porte sur une es timation particu
lierem ent elevee de l'aneienne machine. 

Peu importe, de meme et contrairement a ce que semble eroire la cour cantonale, que 
l'annonce n ' inclique pas, d'une fa,;:on precise, Je montant de l'avantage et que celui-ci 
doive au eontraire etre fixe par Je vendeur d 'apres !es indieations que Je dientest invite 
i fournir sur Ja maehine a reprendre. La reprise «a Ja valeur ae tuelle» eonstitue un 
avantage eer tain. Car pour un simple partieulier - et c'est a eette categorie de p ersonnes 
que s'adresse l'annonce - il est notoirement diffieile, voire impossible, saufpar hasard, de 
revendre une vieille maehine a eoudre, meme i tres bas prix. La gara ntie d'obtenir une 
reprise constitue clone en tout cas un avantage - e t mem e un avantage fort appreeiable -
surtout si eile porte n 'importe quelle maehine, quelles qu'en soient l'aneiennete e t Ja 
marque. 

II y a clone eu infraetion a I'ar t. 2 a l. 2 OL. 

3. Comme il l'avait cleja fait da ns Ja proeedure eantonale, Je reeourant eonteste au
j ourd'hui repondre d e Ja publication de l'annonee. II reconnait en avoir reclige Je texte 
et I'avoir mis a Ja disposition de Carrarcl. II a llegue que celui-ci seul , agissant d'une fa,;:on 
autonome en sa quaJite d 'agent de Ja S. A. Fritz Gegauf, en aurait provoque Ja parution. 
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L'autorite cantonale ne s'est prononcee sur ce point ni en premiere ni en seconde 
instance. II lui incombera de le faire, la cause devant lui etre renvoyee pour nouveau 
jugement, comme il ressort du consid. 2 ci-dessus. Elle examinera en outre, au besoin, 
si l'infraction a ete commise intentionnellem ent ou par negligence (art. 20 al. 1 et 2 OL). 

KG Art. 4 und Art. 7; Gerichtsstandsvertrag Schweiz/Frankreich 

Obwohl das Kartellgesetz keine ausdrückliche Vorschrift enthält, ist es auch auf 
kartellrechtliche Absprachen im Ausland, die ihre Wirkungen in der Schweiz 
erzeugen, anwendbar. 
Ausländische Beteiligte an einem solchen Kartell können grundsätzlich in der 
Schweiz belangt werden. 
Da es sich jedoch um persönliche Ansprüche im Sinne des Gerichtsstandsvertrages 
Schweiz / Frankreich handelt und diesem Staatsvertrag Vorrang vor dem inner
staatlichen Recht zukommt, können die französischen Beteiligten nur vor dem 
französischen Richter belangt werden. 
Es trifft keine der anerkannten Ausnahmen von der Garantie des Heimatrichters auf 
diesen kartellrechtlichen Fall zu. 

Bien que la loi sur !es cartels ne contienne aucune disposition explicite sur sa portee 
en matiere internationale, eile s' applique egalement aux entraves a la concurrence 
commises a l' etranger et qui sortissent leurs ejfets en Suisse. 
L' art. 7 al. 2 litt. b L. Gart. permet d' assigner en Suisse des organisations etran
geres dont !es accords de cartel produisent en Suisse des resultats illicites selon 
l' art. 4 L. Gart. quel que soit le lieu ou ces accords ont ete conclus. 
L' art. 1" de la convention franco-suisse de 1869 l' emporte sur cette derniere regle. 
En ejfet, une action en cessation d' entraves cartellaires et en dommages-interets doit 
etre consideree comme de nature personnelle. 
lnte1pretation de l' art.1" de la convention franco-suisse de 1869 et derogations 
decidees a l' etranger et qui sortissent leurs ejfets en Suisse. 

BGE 93 II 192, Sem.Jud.1968, I 7ff., Praxis 1967, 483ff. (Trad. all.), 
Urteil der I. Zivilabteilung vom 21. März 1967 i. S. Librairie Hachette 
SA et consorts gegen Societe Cooperative d'achat et de distribution des 
negociants en tabacs et journaux et consons. 

Die Zeitungsagenturen Naville & Cie. SA in Genf und Schmidt-Agence in Basel 
schlossen mit zwei andern schweiz. Unternehmen gleicher Art eine Kartellvereinbarung, 
durch die sie den schweiz. Markt unter sich aufteilten und sich gegenseitig verpflichteten, 
keine Lieferungen auszuführen, die zur Schaffung neuer Verteilungsorganisationen 
führen könnten. Eine Anzahl von Genfer Zeitungshändlern, die bisher die Zeitungen und 
Zeitschriften bei der Firma Naville bezogen hatten, gründeten eine eigene Einkaufs
genossenschaft. Die Pariser Unternehmen Librairie SA und Nouvelles M essageries de Ja 
Presse parisienne, die das Alleinvertriebsrecht für franz. Zeitschriften in der Schweiz 
inneha ben, lehnten die Belieferung der Genossenschaft ab unter Hinweis auf eine mit 
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den vier schweiz. Zeitungsagenturen getroffene Ausschließlichkeitsvereinba rung. Die 
Genossenschaft und ein weiteres Genfer Unternehmen des Zeitungshandels erhoben 
gegen Navi lle, Schmidt, Hachette und die Nouvelles Messageries bei der Cour d e justice 
in Genf K artellklage. Sie beantragten 1. Fes tstellung der Unzulässigkeit der von den 
Beklag ten gegen sie ausgeübten W ettbewerbsbehinderung (R echtsbegehren 1); 2. V er
pflichtung d er Beklagten, diese W ettbewerbsbehinderung zu un terlassen (R echtsbegeh
ren 2); 3. Verpflichtung der Firmen Hachette und Nouvelles M essageries, sie mit franz. 
Zeitungen und Zeitschriften zu den gleichen Bedingungen wie die andern schweiz. 
Zeitungsagenturen zu beliefern (R echtsbegehren 3); 4. Verurteilung der Beklagten zu 
Schadenersatz- und Genugtuungsleistungen (R echtsbegehren 4-7 ). Die Beklagten 
H achette und Nouvelles M essageries lehnten es unter Berufung auf den schweiz.-franz. 
Gerichtsstandsvertrag ab, sich auf die Klage einzulassen. Das Genfer Gericht verwarf 
diese Unzuständigkeitseinrede. Das Bundesgeri cht schützte diese Einred e u .a. mit fol
genden Erwägungen: 

2. Die Berufung auf den Gerichtsstandsvertrag (GStV) wäre unnötig, wenn schon die 
Bes timmungen des schweiz. Landesrechtes die Zuständigkeit d er Genfer Gerichte aus
schließen würden. 

Die Kl ägerinnen behaupten eine unzulässige Wettbewerbsbehinderung; sie stützen 
ihre Klage auf das KG. Gemäß KG Art. 7 Ila befindet sich der Gerichtsstand am Sitze 
des Kartells, oder, beim Fehlen eines Sitzes, am Ort, wo die Verwaltung des Kartelles 
geführt wird, und mangels eines solchen Ortes dort, wo die größte Zahl von Beklagten 
Wohnsitz ha t. Nach KG Art. 7 II b kann die Klage am Begehungsort angebracht werden, 
falls kein anderer Gerichtsstand in der Schweiz gegeben ist. 

Die Vorinsta nz hat in der stillschweigenden Annahme, der Begehungsort befinde sich 
in der Schweiz, KG Art. 7 II b angewendet, ohne in tatsächlicher Hinsicht fes tzustellen, 
wo die angeblichen Ausschließlichkeitsverträge zwischen den Berufungsklägerinnen und 
den schweiz. Zei tungsagenturen abgeschlossen wurden und ohne d en Begriff d es Be
gehungsortes näher zu umschreiben. Sie ist offenbar der Auffassung, den Erfordernissen 
von KG Art. 7 II b sei genügt, sobald die Auswirkungen einer Kartellabrede sich in d er 
Schweiz fühlbar machen. 

3. Obwohl das KG keine ausdrückliche Bestimmung über seine Tragweite in inter
nationaler Beziehung enthält, ist es auch auf Wettbewerbsbehinderungen anwendbar, 
die im Ausland begangen wurden, aber ihre Wirkungen in der Schweiz entfalten. 

Schon die Auslegung von KG Art. 7 II führt zwingend zu dieser Lösung. Die Fälle, 
in denen sich der Sitz des K artells oder, beim Fehlen eines solchen, der Wohnsitz der 
K artellmitglied er in der Schweiz befind et, werden durch KG Art. 7 II a erschöpfend 
geregelt. Somit kann KG Art. 7 II b nur die Fälle im Auge haben, in denen die Beklagten 
im Ausland domiziliert sind. Die Anwendbarkeit dieser Vorschrift a uf W ettbewerbs
behinderungen zu beschränken, die in der Schweiz beschlossen worden sind, würde die 
Bestimmung sozusagen jeder praktischen Bedeutung berauben. Unter sie fie le lediglich 
noch ein Kartell , bei dem keines d er Mitglied er Wohnsitz in der Schweiz hat, aber hier 
die V ereinbarungen getroffen wurden, d ie auf die Behinderung des W ettbewerbes 
abzielen. Die Beteiligten könnten sich also der schweiz. Gerichtsbarkeit ohne weiteres 
dadurch entziehen, daß sie ihre Verpflichtungen im Ausland eingehen würden. Das 
kann unmöglich der Sinn d es Gesetzes sein. 

KG Art. 7 II b erlaubt gegen teils, a usländische Organisationen, deren Kartella breden 
Auswirkungen in der Schweiz zeitigen, die gemäß KG Art. 4 unzulässig sind, in der 
Schweiz einzuklagen, ohne Rücksicht d arauf, an welchem Orte diese Abreden getroffen 
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worden sind. Das gebietet der Zweck der Bestimmung, der dahin geht, die durch das 
öffentliche Interesse geforderte Wettbewerbsfreiheit zu schützen. Diese Bestimmung 
soll somit die Wettbewerbsbehinderungen ungeachtet ihres Ursprunges unterdrücken, 
sobald sie innerhalb des Gebietes der Schweiz das Spiel der freien Konkurrenz unmittel
bar beeinflussen. Das ist übrigens auch der Grund dafür, daß das KG für Vorkehren, die 
der Durchsetzung eines Kartells auf ausländischen Märkten dienen, eine Sonderbehand
lung vorbehält (KG Art. 5 Ild ). 

Im Zivilrecht ist durch die R echtsprechung der gleiche Grundsatz aufges tellt worden 
für das Gebiet des W ettbewerbsrechts (UWG 5; BGE 82 II 164, 89 II 426 = Praxis 45 
Nr. 111, 53 Nr.46); für das Patentrecht (PatG Art. 75 l a) sowie für das Urheberrecht 
(URG 44) ist diese R egelung im Gesetz vorgesehen. 

Es ergibt sich somit, daß die Beklagten, da sie nach der Darstellung der Klägerinnen 
in ihrer Branche den Wettbewerb auf dem Platze Genf behindert haben, aufgrund d es 
KG der Genfer Gerichtsbarkeit unterworfen sind. 

4. Die Beklagten berufen sich jedoch auf Art. 1 GStV, der bestimmt: 
« In Streitigkeiten zwischen Schweizern und Franzosen, oder zwischen Franzosen 
und Schweizern, über bewegliche Sachen und persönliche Ansprüche, mögen sie 
aus dem bürgerlichen oder dem Handelsverkehr entsprungen sein, ist der Kläger 
verpflichtet, seine Klage bei dem natürlichen Richter des Beklagten anhängig zu 
machen.» 

Daß dem GStV der Vorrang vor den Vorschriften des innerstaatlichen Rechts zu
kommt, steht außer Zweifel (vgl. Botsch. zum KG, BEI 1961 II S. 567). Im vorliegenden 
Fall handelt es sich sodann um einen R echtsstreit zwischen Schweizern mit \,Yohnsitz 
in der Schweiz und Franzosen mit Wohnsitz in Frankreich. Für die letzteren ist der 
franz. Richter der natürliche. Endlich können sich die franz. Beklagten, obwohl sie 
juristische Personen sind, ebenfalls auf den GStV berufen (BGE 41 I 209; 48 I 90, 80 
III 157 = Pr 11 Nr. 79, 44 Nr. 54; BGE 90 II 114 E.2). Art. 1 GStV ist daher anwendbar, 
sofern der im vorl iegenden V erfahren geltend gemachte Anspruch eine Streitigkeit über 
bewegliche Sachen und persönliche Ansprüche i. S. dieser Vorschrift darstellt. 

5. Gemäß ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtes enthält Art. 1 GStV eine 
G erichtsstandsvorschrift von ganz allgemeiner Tragweite in dem Sinn, daß sie auf alle 
Ansprüche Anwendung findet, die als « b ewegliche und persönliche» angesehen werden 
müssen (BGE 29 I 304, 21 S. 711, 80 II 392). Dieser Regel sind nur Klagen entzogen, die 
nicht unter die erwähnte Kategorie fallen, so diejenigen aus d em Gebiete des Familien
rechts (BGE 77 II 120 = Pr 40 Nr. 126), des Erbrechts, wie die Klage auf Ausrichtung 
eines Vermächtnisses (BGE 58 I 111 = Pr 21 Nr.119) ; ferner Klagen, für die zwingende 
Gründe d er Prozeßökonomie d en Entzug des natürlichen G erichtsstandes rechtfertigen, 
wie dies auf die speziellen Klagen des Betreibungsrechts zutrifft: Aberkennungsklage und 
b etreibungsrechtliche Rückforderungsklage (SchKG 83, 86), wo die Besonderheiten des 
schweiz. Rechtes eine Umkehrung der Parteirollen im Prozeß zur Folge haben (BGE 
87 II 125, 90 II 114 E. 2) ; endlich die Widerklage, sofern sie mit der Hauptklage konnex 
is t (BGE 47 I 182 = Pr 10 Nr. 99) . Diese Auslegung steht im Gegensatz zu einer andern, 
einschränkenden, die in a llen vom GStV nicht ausdrücklich geregelten Fragen dem 
Landesrecht den Vorrang einräumen will (BARTIN, Principes de droit international 
prive, Paris 1930 I § 359). Im vorliegenden Falle können daher die Beklagten Hachette 
und Nouvelles M essageries sich auf ihren natürlichen Richter, d. h. auf den franz. Richter 
berufen, sofern die Streitigkeit einen beweglichen und p ersönlichen Anspruch betrifft. 

6. Das KG umfaßt zwei Kategorien von Vorschriften, von denen die eine dem Zivil-
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recht (II. Titel), die andere dem Verwaltungsrecht (III. Titel) angehört. Die letzteren 
sind im vorliegenden Fall nicht anwendbar und können daher für die Qualifikation der 
streitigen Ansprüche nicht herangezogen werden. Daß die Bestimmungen d es II. Titels 
zivilrechtlicher Natur sind, läßt sich nicht bezweifeln. Der Gesetzgeber hat sie selber 
ausdrücklich a ls solche bezeichnet (« Zivil- und prozeßrechtliche Bestimmungen») . Die 
hauptsächlichsten von ihnen waren übrigens schon vor dem Inkrafttreten des KG von 
der R echtsprechung aus ZGB 28 (Schutz gegen widerrechtliche Verle tzungen in den 
persönlichen V erhältnissen) abgeleitet worden. Schließlich steht auch die R echtslehre 
eindeutig auf dem Boden, daß das durch KG Art.4ff. geschützte Recht auf freien Wett
bewerb zivilrechtlicher Natur ist (DESCHENAUx, L'esprit de Ja loi federale sur les cartels, 
in Melanges Carry, 1964, S.214ff.; M ERZ, ZbJV 1967, S.19ff. ) . Demgegenüber kann 
nicht etwa eingewendet werden, d er Gesetzgeber habe beim Schutz der W ettbewerbs
freiheit das öffentliche Interesse im Auge gehabt. Das trifft le tzten Endes auf j eden durch 
das Zivilrecht gewährten Schutz in gleicher Weise zu. 

7. Ebensowenig läßt sich die An wend bar kei t des GS t V mit der Begründung verneinen, 
daß es der franz. Richter offenkundig ablehnen würde, die von den Klägerinnen behaup
tete Wettbewerbsbehinderung aufgrund d es schweiz. Gesetzes zu beurteilen. 

Das KG will zwar die öffentlichen und privaten schweiz. Interessen schützen; seine 
Anwendbarkeit ist hinsichtlich seines Gegenstandes auf das Gebiet der Schweiz be
schränkt. Es ist daher möglich, daß d er franz. Richter die vorliegende Klage nicht nach 
den gleichen Grundsätzen beurteilt, die der schweiz. Richter anwenden würde, ja sogar, 
daß sein Entscheid zu einer Lücke in der Anwendung des KG führt, soweit W ettbewerbs
behinderungen in Frage stehen, die von in Frankreich domizi lierten Franzosen ausgehen. 
Daraus darf aber nicht gefolgert werden, daß der GStV auf den vorliegenden Fall nicht 
Anwendung find e. Weder sein Wortlaut noch sein Sinn berechtigen zu einer solchen 
Schlußfolgerung. Es kann vorkommen, daß der natürliche Richter des Beklagten diesen 
aus Gründen schützt, die der Richter am Gerichtsstand des Klägers nicht berücksichtigen 
würde. Das ist ein unvermeidliche Folge der durch Art. 1 GStV geschaffenen Garantie. 
Sofern sich daraus für den einen Vertragsstaat schwerwiegende Unzukömmlichkeiten 
ergeben, steht es ihm frei, eine Änderung des GStV hinsichtlich des in Frage stehenden 
Punktes anzustreben. Dagegen ist es keinesfalls Sache des Richters, auf d em W ege der 
Auslegung des GStV einzuschreiten . 

Würde der schweiz. Richter aus dem angegebenen Grunde seine Zuständigkeit be
jahen, so würde er damit zudem d er Entscheidung vorgreifen, die d er franz. Richter 
aufgrund der ihm durch den GStV eingeräumten ausschließlichen Zuständigkeit mög
licherweise zu treffen hätte. Das darf nicht sein. Der GStV gibt ihm d azu keinerlei 
Befugnis. 

8. Art. 1 GStV bezieht sich auf Streitigkeiten, die sowohl bewegliche Sachen als auch 
persönliche Ansprüche betreffen. Nach der Systematik des GStV bildet die Streitigkeit 
über eine bewegliche Sache das G egenstück zu derj enigen über eine unbewegliche 
Sache, und der dingliche Anspruch das Gegenstück zum persönlichen Anspruch (Ro
GUIN, Conflit des Jois suisses, 1891 , S. 691; E. CuRTI, Der Staatsvertrag zwischen d er 
Schweiz und Frankreich, Diss. Zürich 1879, S. 21; P1LLET, Les conventions internationa
les relatives a Ja competence judiciaire, 1913, S. 75). Dergestalt in ihrer üblichen techni
schen Bedeutung verstanden, bezeichnet die persönliche Klage jede Klage, die «auf die 
Erfüllung einer vermögensrechtlichen oder nicht vermögensrechtlichen, gesetzlichen 
oder vertraglichen Schuldverpflichtung » gerichtet ist (NrnoYET, Traite d e droit inter
national prive fran c;:ais, 1949, Bd. V I , S. 482 ). 
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Im Lichte dieser Begriffsumschreibung betreffen die Klagebegehren 3- 7 unbestreitbar 
persönliche Ansprüche. Sie zielen darauf ab, bestimmte Leistungen der Beklagten zu 
erwirken, nämlich die Belieferung d er Klägerinnen mit Zeitungen und Zeitschriften, 
d eren Verteilung in der Schweiz die Berufungsklägerinnen besorgen, oder die Bezahlung 
von Schadenersatz. 

Die Klagebegehren I ur..d 2 bezwecken, die Rechtswidrigkeit d er behaupteten Behin
d erung fests tellen und den Beklagten die Weiterführung derselben verbieten zu lassen. 
Das in eine negative Form gekleidete Klagebegehren 2 d eckt sich in Wirklichkeit mit 
dem Klagebegehren 3 ( ... Die Beklagten seien zu verhalten, die Klägerinnen .. . zu 
beliefern). Es betrifft also zweifellos einen persönlichen Anspruch. G leich verhält es sich 
mit Klagebegehren 1, sofern man ihm überhaupt eine selbständige Bed eutung zubilligen 
und es darum als zulässig betrachten will. 

9. Die Vorinstanz hat j edoch entschieden, selbst wenn d er GStV grundsätzlich zur 
Anwendung käme, wäre wegen der Konnexi tä t der Klagen eine Abweichung gerecht
fertigt ; d ie streitigen Abreden bildeten eine Einheit, so daß die Frage, ob sie zulässig 
oder unzulässig seien, nur durch einen einzigen, den Fall in seiner Gesamtheit erfassen
den Entscheid beantwortet werden könne; die von den franz. Beklagten geforderte 
Aufspaltung würde einen nur die schweiz. Beklagten betreffenden Entscheid illusorisch 
und unwirksam machen. 

Der franz.Kassationshofhat in einem Urtei l vom 29.November 1948 (NrnoYET, op. 
cit. S.485; FLATTET, JdT 1949 I 125, Journal de droit international, CLUNET, 1964, 
S. 322) entschieden, daß im Falle m ehrerer Beklagter die R egel des Landesrechtes an
wendbar sei, weil d er GStV hierüber nichts bestimme; im Falle konnexer Klagen gegen 
m ehrere Beklagte, von denen der eine Franzose, der andere Schweizer sei, bleibe dem 
Kläger die ihm nach Art. 59 II des Code d e procedure civile zustehende Befugnis gewahrt, 
die Klage am Wohnsitz eines einzigen Beklagten, den er frei auswählen könne, anzu
bringen. Diese Auslegung hat der franz . K assationshof in zwei späteren Entscheiden vom 
17.Juni 1958 und 3.Januar 1964 bestätigt (s . obige Zitate). 

Diese Rechtsprechung des franz. Kassationshofes beruht offensichtlich auf der engen 
Auffassung über den Anwendungsbereich des GStV: Da dieser von der gemeinrechtli
chen Regelung abweiche, müsse er einschränkend ausgelegt werden . Diese R echtspre
chung geht j edoch von einer Auffassung aus, die, wie oben dargelegt wurde, derjenigen 
d es Bundesgerichtes diametral entgegengesetzt ist: Nach letzterer kommt d em Art. 1 
GStV eine ganz allgemeine Tragweite zu; da für R egreßklagen, bei denen die Konnexi
tä t mit der Hauptklage am engsten ist, kein Entzug des natürlichen Gerichtsstandes 
eintritt, muß in den übrigen Fällen von Konnexität um so eher dem vom GStV gemach tel) 
Vorbehalt zugunsten d es natürlichen Richters der Vorrang zukommen (PrLLET op. cit. 
S. 87 ; G uLDENER, Das internationale und interkant. Zivilprozeßrecht der Schweiz, 
S. 126). Das Bundesgericht hat es d enn auch bei der Anwendung von BV 59 (wonach der 
aufrechtstehende Schuldner für persönliche Ansprachen vor dem Richter seines Wohn
ortes gesucht werden muß) im interkant. Verhältnis stets abgelehnt, in den Fällen von 
Solidarität, Streitgenossenschaft oder unerlaubter Handlung (Begehungsort) vom er
wähnten Grundsatz abzuweichen. Es hat nur in seltenen Fällen eine Ausnahme zuge
lassen, so für die Widerklage, für die adhäsionsweise Geltendmachung von Zivilansprü
chen im Strafprozeß, und für Klagen am Gerichtsstand des Geschäftssitzes oder d er 
Zweignied erlassung (BGE 90 I 108 = Pr 54 Nr.5 und Zitate). 

10. Im Falle der Streitgenossenschaft von Beklagten hat das Bundesgericht allerdings 
eine Ausnahme von der R egel von BV 59 gemacht, wenn die Beklagten notwendige 
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Streitgenossen sind, d. h. wenn die gegen sie erhobenen Ansprüche identisch sind und die 
Vollziehung des Urteils notwendigerweise die Verurteilung aller voraussetzt (BGE SI I 
47 = Pr 14 Nr. 79, Klage auf Verurteilung von Gesamteigentümern eines Grundstücks 
zur Übertragung des Eigentums) . Diesem Fall hat es denjenigen gleichgesetzt, wo man
gels einer alle Beteiligten erfassenden Instanz eine entscheidende Beweismaßnahme nicht 
getroffen werden könnte (BGE 90 I 109 = Pr 54 Nr.S ). Bloße prozessuale Unzukömm
lichkeiten oder die Gefahr, daß es zu einander widersprechenden Urteilen kommen 
könnte, rechtfertigen dagegen keine Abweichung von d er Gerichtsstandsgarantie, die 
BV 59 dem Bürger gewährt. · 

Für die oben genannten Fälle ließe sich, mit den gleichen Vorbehalten, zweifellos 
eine Abweichung von dem nach Art. 1 GStV gegebenen Gerichtsstand rechtfertigen; 
denn die Garantie des natürlichen Richters soll nicht eine gerichtliche Entscheidung 
überhaupt verunmöglichen (GuLDENER a.a.O.). 

11. a) Die Klägerinnen behaupten, Naville und Schmidt hätten mit andern schweiz. 
Verteilern eine Kartellabrede getroffen, durch die sie die schweiz. Kundschaft unter sich 
aufgeteilt hätten. Selbst wenn man annimmt, daß die Klagebegehren I und 2 gegen 
diese Abrede gerichtet sein könnten, ist nicht einzusehen, wieso für ein Verbot, diese 
Abrede den Klägerinnen gegenüber in die Tat umzusetzen, eine Einbeziehung der 
franz. Beklagten in das Verfahren unerläßlich sein sollte. Die Aufhebung der Abrede 
würde lediglich den Klägerinnen gestatten, sich bei irgendeinem dem Kartell angehö
renden Auslieferungsagenten zu bedienen. Es ist aber weder erwiesen, noch auch nur 
behauptet worden, daß die Abrede auf Verlangen der franz. Gesellschaften getroffen 
worden sei, und es ist auch nicht ersichtlich, welches Interesse diese an ihr haben könn
ten ... Die Vorinstanz gibt übrigens im angefochtenen Entscheid zu, daß ein gerichtliches 
Verbot, die Kartellabrede durchzuführen, die zwischen den schweiz. Verteilern und den 
franz. Agenturen getroffenen Vereinbarungen unberührt ließe. Gerade auf diese Verein
barungen haben es die Klägerinnen aber abgesehen, führen sie doch in ihrer im kant. 
Verfahren eingereichten R echtsschrift aus: «Die Societe cooperative d'Achat et de 
distribution des negociants en tabacs et journaux hat ein Interesse daran, direkt durch 
die Librairie Hachette und die Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne und nicht 
durch eine andere Verteilungsorganisation, wie Naville oder Schmidt Agence beliefert 
zu werden, die ihr nicht gleich günstige finanzielle Bedingungen einräumen könnten wie 
die ausländischen Lieferanten». Es ist daher nicht ersichtlich, daß die Abrede der schweiz. 
Beklagten betreffend die Aufteilung des Marktes mit dem V ertrag, durch den sie sich 
die ausschließliche Belieferung seitens der franz. Beklagten gesichert haben, rechtlich 
verknüpft ist oder sonstwie mit ihm im Zusammenhang steht. Die gegenteilige Annahme 
der Vorinstanz läßt sich nicht halten. 

b) Nur ein R echtsstreit, der den zwischen den schweiz. und den franz.Beklagten 
abgeschlossenen V ertrag zum Gegenstand hätte, könnte infolgedessen diese zu notwen
digen Streitgenossen machen . In Frage steht eine vertikale Ausschließlichkeitsvereinba
rung ; deren Vorhandensein darf als von der Vorinstanz stillschweigend festgestellt 
gelten. Mit Klagebegehren 3 verlangen die Klägerinnen, Hachette und die Nouvelles 
r,J~ ag~ ies seien zu verurteilen, die Genossenschaft ohne Rücksicht auf diese Verein
barung mit allen Zeitungen und Zeitschriften zu den für die übrigen schweiz. Agenturen 
geltenden Bedingungen zu beliefern. Es fragt sich somit, ob die Klage auf Unterlassung 
weiterer Lieferungsverweigerung notwendigerweise gegen beide am vertikalen Aus
schließlichkeitskartell beteiligten Parteien gerichtet werden muß oder ob sie auch nur 
gegen die Partei gerichtet werden kann, welche diese Belieferung unmittelbar verweigert. 
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Nur im zuerst genannten Fall bestünde Anlaß, von der Anwendung des Art.! GStV 
abzusehen . 

Falls diese Klage Erfolg hätte, würde die vertikale Kartellabrede wenn nicht beseitigt, 
so doch mindestens ins Wanken gebracht oder abgeändert. Die Klage würde sich somit 
auf einen Vertrag auswirken, an dem die Klägerinnen nicht beteiligt sind. Man könnte 
daher zu der Annahme neigen, daß die Klägerinnen gegen a lle an diesem Vertrag 
Beteiligten vorgehen müssen und daß dies der Sinn des durch KG Art. 7 II a geschaffenen 
einheitlichen Gerichtsstandes sei. Aber wenn diese Bestimmung, die im Bereich des 
Landesrechts BV 59 einschränkt, den Fall der notwendigen Streitgenossenschaft im 
Auge hätte, wäre sie überflüssig, da ja nach der Rechtsprechung die Verfassungsvor
schrift bei notwendiger Streitgenossenschaft ohnehin nicht anwendbar ist. Zudem geht 
KG Art. 7 weniger weit a ls die Rechtsprechung, die gegenüber notwendigen Streit
genossen dem Kläger freie Wahl läßt, seine Klage beim Wohnsitzrichter irgendeines der 
Beklagten anzubringen (BGE 69 I 8 = Pr 32 Nr. 73), während KG Art. 7 dieses Wahl
recht einschränkt. 

Dieses aus dem Gesetzeswortlaut gewonnene Argument wird durch die Rechtspre
chung des Bundesgerichtes bestätigt, die noch nie die sämtlichen an einem Ausschließ
lichkeitsvertrag Beteiligten a ls notwendige Streitgenossen betrachtet hat. Sie läßt gegen
teils die nur gegen den Lieferanten (den Alleinimporteur, den Fabrikanten- oder Gros
sistenverband) gerichtete Klage zu, und zwar selbst dann, wenn dieser Lieferant durch 
Ausschließlichkeitsverträge gebunden ist (vgl. ·insbesondere BGE 82 II 292, 86 II 365, 
91 II 31 = Pr 45 Nr.122, 50 Nr.14, 55 Nr.22). Mit Recht: Nach KG Art.4 sind die 
Lieferungsverweigerung oder Diskriminierung durch ein Kartell unerlaubte Handlun
gen; als solche verletzen sie ein absolutes Recht, das Recht der Persönlichkeit. Der in 
diesem R echt Verletzte ist befugt, den Urheber der Verletzung zu belangen, und zwar 
ohne Rücksicht auf eine von diesem mit einem Dritten getroffene Vereinbarung (Kartell
abrede). Denn eine solche Vereinbarung kann rechtlich den Verletzten nicht betreffen; 
sie ist eine res inter alios acta, die ihm nicht entgegengehalten werden kann, weil er in 
einem absoluten Rechte verletzt ist. Es genügt daher für den Verletzten, wenn er die 
Verurteilung des Urhebers der Verletzung erwirkt. 

Es ist a llerdings möglich, daß dieser allein verurteilte Verletzer seinerseits aufgrund 
des Vertrages durch den oder die andern Vertragspartner belangt wird, denen das Urteil 
nicht entgegengehalten werden kann. Das ist j edoch vom Gesichtspunkt des Verletzten 
aus betrachtet unerheblich. Übrigens steht es dem Urheber der Verletzung frei, den 
andern V ertragspartnern den Streit zu verkünden. Im vorliegenden Falle ist es nicht 
ausgeschlossen, daß die Berufungsklägerinnen sich dieser Möglichkeit dadurch begeben, 
daß sie sich der gemeinsamen Belangung am schweiz. Gerichtsstand entziehen. Diese 
Besonderheit ändert j edoch an den rechtlichen Grundlagen des Problems nichts und 
vermag keine Ausnahme zu rechtfertigen. Die Berufungsklägerinnen sind nicht not
wendige Streitgenossen der schweiz. Beklagten, so daß sie befugt sind, sich auf den durch 
Art. 1 GStV vorgesehenen Gerichtsstand zu berufen. 
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Internationale Abkommen auf dem Gebiet 
des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts 

( 1. Oktober 1967 bis 1. März 1968) 

Pariser Verbandsübereinkunft (Lissaboner Fassung) 

Mitglieder der Lissaboner Fassung der Pariser Verbandsübereinkunft 
wurde: 

Malta (20. Okt. 1967). 

D amit sind 79 (oder, falls man die DDR als Vertragspartner anerkennt, 
80) Staaten Mitglied der Pariser V erbandsübereinkunft. 

Mit Wirkung auf den 20. Okt.1 967 ist die Pariser Verbandsübereinkunft 
(Lissaboner Fassung) auch auf die Bahamas anwendbar (gemäß Art. l 6hi, 
Abs. 1 der Pariser V erbandsübereinkunft). 

An der Stockholmer Konferenz über geistiges Eigentum ( 1967) wurde 
die Pariser V erbandsübereinkunft revidiert (Art.4 betr. den Erfinder
schein sowie gewisse Artikel betr. die Verwaltung und Struktur d er Union). 

(Mitgeteilt von der Patentabteilung der CIBA Aktiengesellschaft) 
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Aus der Praxis des Auslandes 

Deutschland 

,?,ur Auslegung von§ 20 GWB 

1. Urteil des BGH vom 25.10.1966 (WuW/E BGH 823, vgl. Kritik von 
Rasch in WuW 1968, 16). 

Der BGH unterstellt einen Werklieferungsvertrag den Spezialbestim
mungen über Patentlizenzen des§ 20 GWB, da, ,venn eine über den Inhalt 
von Schutzrechten hinausgehende Beschränkung des V ertragspartners im 
Geschäftsverkehr zur Diskussion stehe, diese Bestimmung als lex specialis 
den allgemeinen und weniger einschneidenden Vorschriften (Mißbrauchs
prinzip) des § 18 GWB über Absatzbindungs-, Ausschließlichkeits- und 
Koppel ungsverträge vorgehe. 

2. Entscheid des BGH vom 5. Mai 1967 (GRUR 1967, 670 mit Anmer
kungen von Schwartz) . 

Unter Bezugnahme auf zahlreiches Schrifttum stellt der BGH fest, daß 
§ 20 GWB auch aufVerträge Anwendung findet, die ausländische Lizenz
geber mit deutschen Lizenznehmern über außerdeutsche Patentrechte 
abschließen, insoweit sich die darin allenfalls enthaltenen Wettbewerbs
beschränkungen im Gebiet der BRD auswirken. Daneben wird auch dann 
die Anwendbarkeit von§ 20 bejaht, wenn der Lizenzgeber zwar nicht über 
den Inhalt der ausländischen Schutzrechte hinausgeht, sich aber über das 
Nichtbestehen eines deutschen Parallelrechts hinwegsetzt. 

Holland/EWG 

Entscheid des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften vom 
29.2. 1962 (Rechtssache 24/67 vgl. dazu Mitt.1967, 172). 

Im Vorlageverfahren des Gerechtshof te 's-Gravenhage lautete die Ant
wort des EuGH dahin, daß (a) die Patentrechte, die ein EWG-Staat erteilt, 
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durch Art. 85 und 86 EWGV nicht beeinträchtigt werden, daß (b) die 
Ausübung dieser Rechte an sich und in Ermangelung wettbewerbs
beschränkender Vereinbarungen, Beschlüsse oder abgestimmter Verhal
tensweisen und in Abwesenheit einer mißbräuchlichen marktbeherrschen
den Stellung weder unter Art. 85 Abs. 1 noch unter Art. 86 EWGV fallen, 
und daß (c) in der Anwendung verschiedener Preise für verschiedene 
EWG-Staaten im Zusammenhang mit patentgeschützten Produkten nicht 
notwendigerweise ein Mißbrauch liegen muß. 

(Mitgeteilt von der R echtsabteilung der Firma]. R. Geigy A.G., Basel) 



Buchbesprechungen 

Weidlich Hans Adolf; Spengler Albrecht: Patentschutz in der Wettbewerbswirt
schaft. (1967, FIW-Schriftenreihe, Forschungsinstitut für Wirtschafts
verfassung und Wettbewerb Heft 44.) 

Im nationalen wie im internationalen Raume werden auch n euerdings wieder Erwä
gungen zur Einschränkung des geltenden Patentschutzsystems angestellt, weil es angeb
lich mit d en Erfordernissen der modernen W ettbewerbswirtschaft nicht vereinbar sei. 
Um dieses Problem durch ein sachkundiges Gremium diskutieren zu lassen, führte das 
FIW am 17. Februar 1967 eine Vortragsveranstaltung durch, für die Prof. Weidlich von 
BASF als Chemiker und Bundesrichter Dr. Spengler als Jurist ein R eferat hielten. Diese 
Referate, flammende Verteidigungsreden für das geltende und namentlich das deutsche 
Patentrecht, sind im Heft 44 der FIW-Schriftenreihe wiedergegeben. Es enthält ferner 
Dokumente, die über die Bedeutung des Patentschutzes in der Wettbewerbswirtschaft 
Aufschluß geben. Die beiden Vorträge, die Diskussionsbeiträge und Dokumente geben in 
übersichtlicher und komprimierter Form Aufschluß über die Größe der geistigen und 
finanziellen Anstrengungen wie auch über die Rückschläge und Risiken industrieller 
Forschung, angesichts derer der Patentschutz a ls unabdingbares und angemessenes 
Äquivalent angesehen werden muß. P.Z,ihlmann 

von Eyben W. E ., Heinonen Keijo, Bull Johan Storm, Bergqvist Hans, Tengelin 
Sten: Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den nordischen Ländern. Verlag 
Chemie GmbH, Weinheim/Bergstraße, 1967, XI + 211 S., DM 32.
(GRUR-Abhandlungen Nr. 2, herausgegeben von Prof. Dr. Kurt Buss
mann, Dr. Ludwig Heydt, Prof.Dr. Eugen Ulmer und Prof.Dr. F.-K. 
Beier. 

Das zweite H eft dieser R eihe, welche im GRUR bereits veröffentlichte Arbeiten in 
handlicher Form zugänglich macht, vereinigt eine Reihe von Aufsätzen zum unlauteren 
Wettbewerb der nordischen Staaten (Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden), 
gefolgt vom jeweiligen Gesetz. Den Schluß bildet eine Übersicht über den Stand der 
nordischen Vereinheitlichungsbestrebungen auf diesem Gebiet, unter übersichtlicher 
Nebeneinanderstellung der wichtigsten Bestimmungen in den vier Entwürfen. 

Gese tze gegen den unlauteren Wettbewerb sind erfahrungsgemäß kurz und begnügen 
sich meist mit einer G eneralklausel und einigen allgemeinen Prinzipien. Mit Leben 
erfüllt werden sie ers t durch die Rechtsprechung, was sich aus der Natur der Sache 
ergibt. Die Aufsätze dieser Veröffentlichung legen daher viel Gewicht auf die Praxis. 
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Den Anlaß zu diesen Arbeiten haben die Vereinheitlichungsbestrebungen in den 
nordischen Ländern ergeben, die denjenigen der EWG parallel gehen. Für den Außen
stehenden stellen diese Zusammenfassungen eine wertvolle Übersicht in dieses wegen 
seiner Sprache sehr schwer zugängliche Gebiet dar. Im Hinblick auf die Rechtsverglei
chung wurde eine den EWG-Berichten des Max-Planck-Instituts für ausländisches und 
internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht in München angepaßte Systc
m a tik gewählt. 

Arbeiten, wie sie in dieser R eihe veröffentlicht werden, sind für den rechtsvergleichend 
Arbeitenden wie auch den praktisch tätigen Juristen unerläßliche Hilfsmittel. Ob sie 
allerdings die R echtsvereinheitlichung zu fördern vermögen, ist unabhängig von ihrem 
wissenschaftlichen Rang und wird allein von politischen Zweckmäßigkeitsüberlegungen 
bestimmt. Paul Griesinger 

Haertel K., Schneider G.: Taschenbuch des Urheberrechts. 2. A. 1967, S. XIV, 414; 
DM42,-

D er Außenstehende sieht das Gebiet des Urheberrechts als ein e kleine Domäne, auf der 
sich Spezialisten umtun. Wenn er dann sich selber darin umsehen will, so m erkt er zu sei
n em Erstaunen, wie w eit die urheberrechtliche Regelung sich erstreckt und wie viele G e
setze, Verordnungen und multilaterale und bilaterale Staatsverträge ihr zugehören. 

Die beiden fachkundigen Autoren haben alle einschlägigen westdeutschen G esetze, 
auch das G eschmacksmustergesetz und das G esetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 
alle V erordnungen, sämtliche mehrseitigen und zweiseitigen internationalen Abkommen, 
denen die BRB beigetreten ist, die « R echtsvorschriften im sowjetischen Besatzungsgebiet 
D eutschlands», die Richtlinien und Geschäftsbedingungen auf d em Gebiet des Urheber
rechts zusammengefaßt (Stichtag 1.Jan.1967). Das sind 61 Gesetze, V erordnungen, Er
lasse, Staatsverträge, Richtlinien und Vereinbarungen. 

Das Taschenbuch ist somit ein zuverlässiger Führer durch das Normengewirr d es 
deutschen und internationalen Urheberrechts. Auch d er schweizerische Jurist wird es 
gerne in Reichweite b ehalten, um kein Gesetz, keine V erordnung und keinen Staatsvertrag 
zu übersehen und über ihren Inhalt rasch Bescheid zu wissen. A. Troller 

Bär Rolf: Kartellrecht und Internationales Privatrecht. Abhandlungen zum 
schweizerischen Recht, Heft 369; Verlag Stämpfli & Cie., Bern 1965, 
440 S., gebunden Fr. 45.-

Dieses auch in der Sprache anspruchsvolle Werk hat Rolf Bär aus der imjahrbuch für 
internationales R echt 1961 veröffentlichten Skizze als Habilitationsschrift zur Erlangung 
der venia docendi an der Universität Bern verfaßt. Es überrascht durch die gewohnte 
Rahmen sprengenden Fragestellungen und durch verblüffend einfache Schlußfolgerun
gen. Die bis heute fehlende Gerichtspraxis mußte aber zu solchem Vorgehen geradezu 
einladen. 

Ausgangspunkt bildet das Spannungsverhältnis zwischen den klassischen Anknüp
fungsregeln des IPR und dem räumlichen Geltungsanspruch von Kartellgesetzen, wor
unter Bär alle Normen gegen Wettbewerbsbeschränkungen versteht, mit der Bezeichnung 
von Entflechtungsverfahren als normalerweise nicht priva trechtlich (S . 264) indirekt 
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aber das Monopolproblem elegant umschifft. Nach welchen R egeln hat d er Richter zwi
schen Kartellmitgliedern oder im Verhältnis dieses Kartells zu Außenseitern zu entschei
den, wenn die Kartellwirkung ein anderes als sein Land be trifft? 

Nach einläßlicher Prüfung gelangt Bär zum Schluß, daß im Bereich des Kartellrechts 
zur Berücksichtigung fcrum- cder !ex causae-fremden Rechts die üblichen Anknüpfungen 
des IPR wenig taugten und nur die Sonderanknüpfung am.Recht des betroffenen Mark
tes weiterhelfen könne im Sinne eines mcdus vivendi nationaler Egoismen. Bestärkt fin
det der V erfasser sich darin nicht zuletzt durch die weitgehende Identität der Zielsetzun
gen d er Kartellgesetze, wie er sie namentlich für Deutschland, die USA und die Schweiz 
zu erkennen glaubt, als Sicherung der wirtschaftlichen Freiheit durch eine Verfassung 
d er Privatwirtschaft (S. 283). 

Die Kritik von Kurt R eichlin in ZSGV 1964 130f. gegenüber der ersten Skizze des 
Verfassers schoß wohl etwas über das Ziel hinaus. Aber die aufgezählten Beispiele bisher 
praktizierter Sonderanknüpfungen (S. 188f. ), wie etwa für die Vertragsfähigkeit oder die 
Form von Grundstückgeschäften, lassen Zweifel an dieser Einordnung aufkommen und 
die Identität der Zielsetzungen der Kartellgesetze ist vielleicht etwas stark durch die Op
tik d er neuesten schweizerischen Boykottregelung gesehen. Immerhin dürfte sich die an
schauliche Diskrepanz, wie sie sich aus dem schweizerischen (BGE 85 II 489) und dem 
amerikanischen (1963 CCH Trade Cases § 70,600 S.D. N .Y. 1962) Entscheid über Boy
kottmaßnahmen der Uhrenindustrie ergab, nach Erlaß des schweizerischen Kartellge
setzes in dieser extremen Form kaum mehr wiederholen. Der Verwirklichung der Thesen 
des V erfassers dürften aber auch mannigfache praktische Schwierigkeiten im Wege ste
hen: Die Feststellung des oder d er betroffenen Märkte, des Grades der Marktbeeinflus
sung, soweit es nicht um per se Tatbestände geht und, nicht zuletzt, des j eweiligen Standes 
des zur Anwendung gerufenen R echts aufgrund vielfach schwankender R echtsprechung. 

Die einen reichen Überblick über die einschlägigen Fragen des IPR bietende Arbeit 
und der Mut des Verfassers gebieten Achtung. Ob ihm von seiten der Gerichte mehr 
beschieden sein wird, muß die Zukunft zeigen. Nachdem das Bundesgericht in BGE 93 II 
192 für die Klage schweizerischer, durch Exklusivbindungen ausgeschlossener, K iosk
unternehmen gegen französische Lieferanten aufgrund des französisch-schweizerischen 
Gerichtsstandsvertrages vom 15.Juni 1869 die französischen Gerichte für zuständig 
erklärte, da es sich um eine «contestation en matiere mobiliere et personnelle» handle, 
haben nun, wenn die Kläger durchhalten, die französischen Gerichte das Wort. 

Fritz:, Kind 

Widmer, Max: Die Gewerbefreiheit nach schweizerischem Recht und die Berufsfrei
heit nach deutschem Recht, Abhandlungen zum schweizerischen Recht, 
Heft 379; Verlag Stämpfli & Cie., Bern 1967, 103 S., broschiert Fr.16.-

Eine Fülle von Einzelheiten zu d en beiden Grundbestimmungen hat der Verfasser zu
sammengetragen, bleibt indessen d en wertenden Vergleich, der von einer rechtsverglei
ch enden Studie wohl zu erwarten wäre, tei lweise schuldig. Interessant sind die Hinweise 
zur G ewerbefreiheit und Berufsfreiheit juristischer Personen, die im Rahmen der Kartell
rechtsdiskussionen bezüglich d er wirtschaftlichen Persönlichkeitsrechte weiterer Vertie
fung würdig wären. Fritz Kind 



Personelles 

Ehrung 

H errn Prof. Dr. P.J . PmNTET ist in Würdigung seiner bedeutenden Verdienste auf dem 
G ebiete des gewerblichen R echtsschutzes am 24.0ktober 1967 durch die Universität 
Lyon der Titel eines Ehrendoktors verliehen worden. 

Gleicherweise ist H err Prof. Dr. A. TROLLER in Anerkennung seiner großen wissen
schaftlichen Leistungen auf dem Gebiete des Immaterialgüterrechtes von der schwedi
schen Universität Lund am 31.Mai 1967 geehrt worden . 

Die R edaktionskommission gratuliert herzlich. 









Einweihung der neuen Markendokumentation des Amtes 
für geistiges Eigentum am 31. Mai 1968 in Bern 

Ansprache von Bundesrat L. von Moos 

Wenn der Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeideparte
ments Sie auch seinerseits zu einer kleinen Zeremonie in den R äumen des 
Amtes für geistiges Eigentum willkommen heißen darf, so fühlt er sich 
dazu unter verschiedenen Gesichtspunkten legitimiert. Unser Departe
ment hat sich von der Justiz bis zur Fremdenpolizei, von der V ersiche
rungsaufsicht bis zum Zivilschutz mit den verschiedensten Aufgaben zu 
befassen, die im allgemeinen schwer schaubar zu machen sind. Es kann 
naturgemäß selten oder nie Errungenschaften oder Neueinrichtungen vor
führen, die man etwa wegen ihrer räumlichen Größe oder technischen 
Bedeutung oder dank dem ästhetischen Eindruck, den sie vermitteln, als 
spektakulär bezeichnen könnte. Auch die neue Markendokumentation 
des Amtes für geistiges Eigentum darf unter diesem Gesichtspunkt sicher 
nicht als eine eigentliche Sehenswürdigkeit angesprochen werden, wie dies 
etwa für 10 km neue Autobahn oder für ein modernes Kampfflugzeug der 
Fall wäre. \,Venn wir von Größenordnungen sprechen, mag es zwar nicht 
unbeachtlich erscheinen, daß in dieser Kartothek zurzeit auf insgesamt 
80 Laufmetern Gestellen über 1 Million Karteikarten vereinigt sind. Nicht 
diese an sich höchst beachtenswerten Zahlen sind es j edoch, die den heu
tigen Anlaß rechtfertigen, sondern vielmehr die wirtschaftliche Bedeutung, 
die der Kartothek als zentraler Markendokumentation zukommt, und da
mit in etwa auch die wirtschaftliche Leistung, die sich dahinter verbirgt. 

Seit der Schaffung des ersten schweizerischen Markenschutzgesetzes im 
Jahre 1879 hat die Marke als Vhrenkennzeichen einen gewaltigen Auf
schwung genommen. Die Marken stellen heute mehr denn j e ein wirt
schaftliches Potential für ihre Inhaber dar, und ihr Goodwill bestimmt in 
weitem Maße den Absatz der schweizerischen Produkte im In- und Aus
land. Für den an rezeptives Schauen sich gewöhnenden Menschen unserer 
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T age bedarf es keiner langen Hinweise. Die M arken begegnen ihm in stets 
zunehmender Anzahl auf Schritt und Tritt. In vielen Fällen sind sie für 
ihn zum einzigen Mittel geworden, aus der Fülle d es Angebots gleich
artiger Erzeugnisse das von ihm bevorzugte herauszufinden. Aber nicht 
nur für den Konsumenten, zu denen wir alle uns zählen, sondern vor allem 
auch für die Fabrikanten und H andeltreibenden ist der außerordentlich 
starke Zuwachs an M arken ein Problem geworden. Ihnen bereitete es 
immer mehr Schwierigkeiten, aus dem Bereich der Phan tasie neue Zeichen 
zu schöpfen, die sich von älteren, bereits registrierten M arken abheben 
und sie nicht verletzen. Eine zentrale Dokumentation, die imstande ist, 
d en M arkensuchenden in umfassender W eise Auskunft zu geben über 
ältere M arken, die ihrem neugeschaffenen Zeichen entgegenstehen könn
t en , drängt sich daher geradezu auf. Wohl führt das Amt für geistiges 
Eigentum seit 1924 eine solche K arto thek. Ihr allzu einfacher Aufbau 
mochte den damaligen Anforderungen an methodische M arkennachfor
schungen genügen; er ließ aber schon seitJahren nur noch einen geringen 
T eil der möglichen Kollisionsfälle wirklich erfassen. D amit war aber den 
Bedürfnissen der Markenanmelder schlecht gedient. So ist es namentlich 
d as V erdienst der Schweizergruppe der Internationalen V ereinigung für 
gewerblichen R echtsschutz, ein reges Interesse der schweizerischen , v irt
.sch aft an einer besseren Dokumentation aufgezeigt und den Impuls für 
eine gänzliche R eorganisation des M arkenforschungsdienstes des Amtes 
für geistiges Eigentum gegeben zu haben. Die dabei sich ergebenden kost
spieligen und zeitraubenden Arbeiten waren keineswegs einfach. Es muß
t en die Vorzüge und N ach teile der im In- und Ausland bestehenden Nach
forschungskartotheken einschließlich elektronischer Systeme im einzelnen 
und eingehend untersucht werden. Es mußte eine auf schweizerische V er
h ältnisse zugeschnittene Lösung gesucht und gefunden werden, die ge
eignet sein würde, sowohl den Interessen der M arkenanmelder als auch 
den arbeitstechnischen Ansprüchen des Amtes selbst zu dienen. 

Die K artothek, die aus diesen Überlegungen und Anstrengungen her
vorgegangen ist, darf als ein gut abgewogenes, als ein auf lange Sicht lei
stungss tarkes Nachforschungsinstrument betrachtet werden. Sie darf als 
eine Errungenschaft des Amtes bezeichnet werden, an deren Zustande
kommen den sachkundigen zuständigen Mitarbeitern , den H erren H ein
rich Arbogast und Alex Blaser, ein besonderes V erdienst zufällt. Ich darf 
darauf hinweisen , daß die K ar to thek berei ts auch seitens ausländischer 
Stellen Anerkennung gefunden h at. 

D a mit verbleibt mir, allen j enen leitenden und mita rbeitenden K räften 
des Amtes gebührend zu danken, die am Auf bau der Markendoku men ta-
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tion mitgewirkt haben. Dem Amt für geistiges Eigentum gratuliere ich zu 
dieser N euerung. Ich gebe d er Hoffnung Ausdruck, d aß sie die Erwartun
gen der am Markenschutz interessierten Kreise erfüllen und damit auch 
der w ·irtschaft d es Landes den erwarteten Dienst leisten wird. 

Wesen und Bedeutung der Markennachforschung* 

Lic. iur. P. Braendli 

H err Bundesrat, 
sehr verehrte Damen und Herren , 

Die Markendokumentation, die wir heute aus der Taufe heben können, 
ist - wie ihr Name sagt - eine systematische Sammlung von Fabrik- und 
Handelsmarken. In mehreren Karteien speichert sie alle bei unserem Amt 
hinterlegten schweizerischen Marken sowie die beim Internationalen Büro 
zum Schutz des gewerblichen Eigentums in Genf mit Wirkung für unser 
Land registrierten internationalen M arken. Was die technischen Gesichts
punkte anbelangt, nach denen die Marken systematisch klassiert sind, be
gnüge ich mich an dieser Stelle mit d em Hinweis, d aß die Dokumentation -
mit Ausnahme gewisser Spezialkarteien - auf dem Prinzip von Marken
ähnlichkeiten aufgebaut ist. Die Grundsätze, die von der schweizerischen 
Rechtsprechung in bezug auf die V erwechselbarkeit von Marken ent
wickelt worden sind, haben dabei besondere Berücksichtigung gefunden. 
Die Einordnung der \ ,Vortmarken erfolgt daher im wesentlichen nach 
ihrem Wortklang und dem Schriftbild, die den G esamteindruck einer 
Marke maßgebend beeinflussen, diej enige der Bildmarken nach den wie
d ergegebenen Bildmotiven. Auf diese W eise ermöglicht die Dokumenta
tion in erster Linie, methodisch und gezielt hinterlegte Marken ausfindig 
zu machen, mit d enen ein Zeichen, das dem Amt unterbreitet wird, ver
wechselt werden könnte. 

\ 1Vas ist der Zweck solcher Nachforschungen? 
Ausgangspunkt für die Beantwortung dieser Frage ist die wohl jeder 

markenrechtlichen G esetzgebung eigene Grundregel, daß sich eine neue 
M arke von bereits für \,Varen gleicher Natur hinterlegten Marken zu 
unterscheiden hat, und zwar so, daß eine Verwechslung ausgeschlossen ist. . 
Im Unterschied zu gewissen ausländischen Gesetzgebungen erhebt das 
schweizerische M arkenschutzgesetz solche Verwechslungsta tbeständc 

* Kurzreferat d es Chefs der M arkenab teilung a nläßlich d er Einweihung der neuen 
Markendokumentation des Amtes für geistiges Eigentum, Bern, den 31. Mai 1968. 
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nicht schon zum Gegenstand des Registrierungsverfahrens. Zwar kann -
oder besser gesagt - muß das Amt Marken zurückweisen, deren Gebrauch 
dem Allgemeininteresse zuwiderlaufen würde, insbesondere also sitten
widrige, täuschende M arken, gemeinfreie Zeichen u. a . Fragen, die sich 
auf bloße Markenkollisionen beziehen, sind j edoch der Entscheidungs
befugnis des Amtes entzogen. Die Folge ist, daß der Hinterleger einer 
Marke im V erfahren vor dem Amt die Eintragung auch dann durchsetzen 
kann, wenn die M arke Drittrechte beeinträchtigt. D er Hinterleger faßt 
diesen Entschluß - wie das Gesetz ausdrücklich sagt - auf seine eigene V er
a ntwortung, und nur der Zivil- oder Strafrichter wird ihm im Verletzungs
streit verbindlich sagen können, ob er gut beraten war, sich zu weit in 
fremde Markengefilde vorgewagt zu haben. 

Diese Situation zeigt, daß methodische Nachforschungen nach hinter
legten Marken nicht zur eigentlichen Prüf- und R egistriertätigkeit des 
Amtes gerechnet werden können. Die Markendokumentation ist denn 
auch nicht oder nur zum geringen T eil auf diese spezifischen Verwaltungs
aufgaben ausgerichtet. Sie stellt vielmehr ein Instrument dar, das dazu 
bestimmt ist, allen am M arkenschutz in der Schweiz interessierten privaten 
und öffentlichen Betrieben einen möglichst umfassenden Aufschluß über 
bestehende M arkenlagen zu geben. 

Einer solchen Dokumentation bedürfen vornehmlich die Markenbe
werber. Das System des geltenden Markenschutzgesetzes, das wie erwähnt 
von einer administrativen Kollisionsprüfung absieh t, zwingt sie, vor der 
Hinterlegung der Marke oder zumindest vor der Eintragung abzuklären , 
ob das Zeichen, das sie als Rufnamen ihrer Produkte den Konsumenten 
vorsetzen wollen, vor den Marken der Konkurrenz standhält. Nur eine 
frühzeitige und sorgfältige Feststellung vorbestehender R echte wird sie 
dabei vor unliebsamen finanziellen Tiefschlägen bewahren und ihnen den 
V erdruß langwieriger Auseinandersetzungen ersparen. Um die J ahrhun
dertwende, als der gesamte schweizerische M arkenbestand erst etwa die 
Zahl von 15 000 erreicht ha tte, mochte eine solche Abklärung noch nicht 
auf allzu große Schwierigkeiten stoßen . H eute, da diese Zahl auf rund 
270000 eingetragene Marken angestiegen ist, ist der M arkenbewerber auf 
eine methodisch angelegte Markendokumentation geradezu angewiesen, 
die in der Lage ist, ihn über hinterlegte Marken zu orientieren, welche in 
den weitesten Ähnlichkeitsbereich seines in Aussicht genommenen Zei
chens fallen könnten. Der Markenbewerber muß sich j edoch bewußt sein, 
daß der Nachforschungsbericht, den ihm das Amt erstatten kann, kein 
Entscheid ist, der ihm den selbst zu fassenden Entschluß über die Eintra
gung und den Gebrauch der M arke abnehmen würde. Diesem Bericht 
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kommt eher die Bedeutung eines unparteilichen Gutachtens zu, dessen 
Schlußfolgerungen vom auftraggebenden Markenbewerber beherzigt oder 
in den Wind geschlagen werden können, selbst wenn sie für ihn ungünstig 
lauten. 

Wichtig scheint mir der Hinweis, daß die Nachforschungen des Amtes 
stets nur diejenige Markenlage erfassen, die das Markenregister wieder
gibt. So werden beispielsweise auch Marken miteinbezogen, die infolge 
Auflösung des Betriebes oder Todes des Markeninhabers oder wegen län
geren Nichtgebrauchs untergegangen sind und im Register nur noch ein 
Schattendasein führen. Auf der andern Seite vermag die Markendokumen
tation Marken, die zwar im Geschäftsverkehr gebraucht werden, die indes 
noch nicht hinterlegt wurden, nicht zu erfassen. Da das geltende Gesetz 
der ersten Ingebrauchnahme einer Marke und nicht der ersten Hinter
legung rechtsbegründende Wirkung verleiht, kann sich das nachteilig auf 
die Vollständigkeit der Nachforschungen auswirken; der Markenbewerber 
ist nämlich so der Gefahr ausgesetzt, daß trotz sorgfältiger Abklärungen 
ein Erstgebraucher dieser Marke ihm sein vermeintliches Recht streitig 
machen wird. Sollte das neue Markenschutzgesetz, das zurzeit in Vor
bereitung steht, das Prinzip anerkennen, daß die erste Hinterlegung einer 
Marke dem früheren Drittgebrauch desselben oder eines ähnlichen Zei
chens vorgeht, so würde dieser Unsicherheitsfaktor, welcher der Doku
mentation anhaftet, zumindest nach einer Übergangszeit beseitigt. Gleich
zeitig würde die Aussagekraft methodischer Markennachforschungen ent
scheidend erhöht. 

Die Markendokumentation wird auch den Inhabern eingetragener Mar
ken wertvolle Dienste bei der Verteidigung ihrer Rechte leisten können. 
Wohl kann jeder Fabrikant, Produzent oder Handeltreibende, der ver
wechslungsfähige Neueintragungen seiner Marke wirksam bekämpfen 
will, laufend die Markenveröffentlichungen durchsehen und so frühzeitig 
allfällige Rechtsverletzungen feststellen. Diese Vorkehren, die vor allem 
für Kleinbetriebe eine Last bedeuten, sind jedoch zeitraubend und mit 
Personalaufwand verbunden. Der Markeninhaber wird ihnen aus dem 
Weg gehen können, wenn er sich sporadisch oder in regelmäßigen Zeit
abständen anhand methodischer Nachforschungen über den jeweiligen 
Stand des Markenregisters dokumentieren läßt. In diesem Zusammenhang 
muß erwähnt werden, daß sich die Markendokumentation insbesondere 
auch demjenigen anbietet, dessen Marke vom Inhaber eines älteren Rech
tes mit der Nichtigkeitsklage angefochten wird. Die sehr oft kritisierte 
Rechtsprechung des Bundesgerichts (vgl. etwa BGE 91 II 4, 90 II 43) er
möglicht es nämlich in einem solchen Falle dem Beklagten, die an sich 
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berechtigte Klage mit Erfolg von sich abzuweisen und als Sieger aus dem 
Prozeß hervorzugehen , wenn ihm der Nachweis gelingt, daß die kläge
rische M arke ihr e r se its ein älteres R echt verletzt. Sie sehen, daß hier 
der Markendokumentation des Amtes die eher etwas unrühmliche Rolle 
zufallen kann, dem M arkenusurpator denj enigen Prozeßstoff zu liefern, den 
er braucht, um ungestraft sein marktverwirrendes Tun fortsetzen zu dür
fen. Es ist zu hoffen, daß auch in diesem Punkt die Gesetzesrevision dieser 
Situation, die vor allem für die Konsumentensei te unerfreulich ist, ein 
Ende bereiten und eine Handhabe bieten wird, das zunehmende Dickicht 
nebeneinander bestehender verwechslungsfähiger Marken zu lichten. 

\ ,Vie ich schon bemerkt habe, ist die Markendokumentation nicht ein 
spezifischer Teil der dem Amt im Markenwesen zugeteilten Aufgaben. 
Das will aber nicht heißen, daß sie nicht \ ,Vertvolles zur Erfüllung dieses 
Mandats beiträgt. Im Gegenteil, auch das Amt selbst ist ein Nutznießer 
dieser Neueinrichtung; denn diese wird ein nützliches Hilfsmittel der 
Markenprüfung sein. So können methodisch durchgeführte Nachfor
schungen in weitem Maße zu einer gleichförmigen und gesetzeskonformen 
Amtspraxis beisteuern. Sie werden es im besonderen ermöglichen, Rück
schlüsse auf die allfällige Freizeicheneigenschaft angemeldeter Zeichen zu 
ziehen, also darauf, ob diese Zeichen ihren ursprünglichen Phantasie
charakter infolge des ungehinderten Mitgebrauchs durch Konkurrenten 
verloren haben. \,Vohl muß das Amt diese vVertung auf Grund der im 
V erkehr herrschenden Auffassung vornehmen. J e h äufiger j edoch eine als 
Sachangabe verdäch tige Bezeichnung im Register anzutreffen ist, um so 
m ehr drängt sich die Annahme auf, sie habe denjenigen Verwässerungs
grad erreicht, der zur Vernichtung ihres Markencharakters führt. Die 
Markendokumentation erleichtert es dem Amt, den treffenden Zeitpunkt 
zu erfassen, von dem an das ohnehin überfüllte Markenregister von MINI-, 
MAXI-, MULTI-, POLY-, BIO-Zeichen freigehalten werden kann, und 
wie alle diese in die Mode geratenen dem geschäftlichen Sprachgebrauch 
einverleibten vVörter heißen mögen. 

Diese Anwendungsmöglichkeiten der neuen Markendokumentation 
sind keineswegs als abschließend zu betrachten. Es lassen sich viele weitere 
Beispiele nennen, wo ein virtuelles Nachforschungsinteresse bestehen kann. 
Ich denke dabei etwa an Unternehmungen, die sich im Hinblick auf Wirt
schaftsverhandlungen über das M arkenpotential des V ertragspartners in
formieren wollen, an Firmen, die den Ü berblick über ihren eigenen Mar
kenbestand, den sie verloren h aben, wieder zurückgewinnen möchten, an 
Marktforschungsinstitute, die eine M arkenanalyse durchführen möchten, 
und selbst an Konsumentenschut7verbände, welche das Publikum über 
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irgendwelche Markensachverhalte aufklären wollen. Auch in all diesen 
Fällen wird die Dokumentation im Rahmen der ihr gesetzten Grenzen 
konkrete Informationen über bestimmte Markenlagen liefern können. 

Meine Damen und H erren. Wenn ich versucht habe, Ihnen in großen 
Zügen die vielgestaltige Zweckbestimmung der Nachforschungskartothek 
d es Amtes aufzuzeigen, so stand es mir fern, auch nur versteckt für diese 
Neueinrichtung zu werben. Die Tatsache, daß sie ihre Verwirklichung 
dem zündenden Funken maßgebender schweizerischer vVirtschaftskreise 
verdankt, also derjenigen, die als ihre wichtigsten Nutznießer zu betrach
ten sein werden, wirbt für sie selbst! Auch liegt mir daran festzustellen, 
daß die Dokumentation bereits bestehende ähnliche Kartotheken privater 
oder öffentlichrechtlicher Organisationen keinesfalls aus dem , vege räu
men möchte. Eine friedlich e Koexistenz ist ohne weiteres möglich, zumal 
solche Kartotheken zumeist auf die Sonderinteressen eines einzelnen 
Unternehmens oder einer v\Tirtschaftsgruppe abgestimmt oder aber - wie 
die Dokumenta tion des Internationalen Büros zum Schutz des gewerb
lichen Eigentums in Genf - auf internationale Markensituationen zuge
schnitten sind. 

Damit hoffe ich, Ihnen einen Einblick in das Wesen der Markendoku
mentation des Amtes gegeben zu haben, einer Neueinrichtung des schwei
zerischen M arkenwesens, von der wir erwarten, daß sie das Ihrige zur 
Rechtssicherheit auf diesem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes bei
trägt und mithelfen wird, das schon recht dicht gewordene schweizerische 
Markenfeld nicht zu einem Markendschungel werden zu lassen. 

Aufbau der neuen Markendokumentation des Eidg. Amtes 
für geistiges Eigentum und das Nachforschungssystem * 

Heinrich Arhogast 

H err Bundesrat, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Gestatten Sie mir, Ihnen in einigen wenigen Zügen darzulegen, wie das 
Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum die Nachforschungen nach 
hinterlegten Marken bis auf den heutigen Tag durchgeführt hat und wel
ches System inskünftig zur Anwendung gelangen wird . 

* Lichtbildervortrag des Chefs des administrativen Dienstes der Markenabteilung, 
gehalten anlä ßlich der Einweihung der Dokumentation am 31. Mai 1968. 
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Seit dem 1.J anuar 1924 stand dem Amt für seine Nachforschungen eine 
einfache Kartei zur Verfügung, in der die Wort- und Bildmarken in 23 
Warenklassen unterteilt waren. Bei den Wortmarken erfolgte innerhalb 
jeder Warenklasse eine streng alphabetische Klassierung. Die Nachfor
schung wurde in dieser Kartothek unter all jenen Marken durchgeführt, 
die mit den gleichen beiden ersten Buchstaben begannen wie das dem 
Amt unterbreitete Zeichen. So konnten wir z.B. für ein unterbreitetes 
Zeichen BINACA bereits eingetragene, ähnliche Marken wie BINOCA, 
BIRASA oder BINASAN ohne weiteres feststellen, nicht aber Marken wie 
RINACA, FINACA, SINACA oder BENACA. Die festgestellten Wort
marken mußten anschließend noch in einer Markensammlung nachge
schlagen werden, um diese in bezug auf Waren, Hinterleger und Hinter
legungsjahr zu überprüfen. Eine größere Anzahl der notierten M arken 
mußte anläßlich dieser Überprüfung j eweils wieder gestrichen werden. 
Daß ein solches N achforschungssystem große Mängel aufwies und für die 
interessierten Kreise sehr unbefriedigend war, konnten wir selbst zur Ge
nüge immer wieder feststellen. 

Die Bildmarken waren innerhalb j eder Warenklasse im wesentlichen in 
14 Bildklassen unterteilt. Sie waren in großen Bänden eingeklebt, die dann 
bei j eder Nachforschung durchgeblättert werden mußten. Da die Unter
teilung der Markenbilder nur sehr grob war, was anfänglich sicherlich 
vollkommen genügte, gestaltete sich eine solche Nachforschung j eweils als 
sehr zeitraubend. Es ist interessant festzustellen, daß heute nur noch ca. 
25 % der eingetragenen M arken Bildmarken sind, währenddem in den 
Anfängen des Markenschutzes sozusagen nur Bildmarken zur Eintragung 
gelangten. 

D as neue Nachforschungssystem werde ich Ihnen mit Hilfe einiger Dia
positive veranschaulichen. Dabei muß ich zum besseren Verständnis vor
ausschicken, daß die Schweiz dem Abkommen von Nizza vom 15.Juni 
1957 über die internationale Klassifikation von W aren und Dienstleistun
gen für Fabrik- und Handelsmarken beigetreten ist, dem bis heute weitere 
22 Staaten angehören. Dem neuen Nachforschungssystem liegt daher die 
internationale Warenklassifikation mit 34 \!Varenklassen zugrunde. Die in 
der Schweiz eingetragenen rund 270 000 schweizerischen und internatio
nalen Marken mußten daher von den eingangs erwähnten 23 schweizeri
schen Klassen auf diese Klassifikation umgeschrieben werden. 

( Bild 1) D a Marken für Erzeugnisse gänzlich verschiedener Natur mit
einander nicht kollidieren, wurde diese internationale Warenklassifikation 
in 5 große Warengruppen unterteilt. Die erste Gruppe umfaßt: Die che
mischen Produkte; die zweite: M etalle, M aschinen, Apparate, lnstru-
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mente und Geräte; die dritte: Büromaterialien, Papiere, Kunststoffe, 
Leder, Möbel, Haushaltartikel; die vierte: T extilien, Sportartikel; die 
fünfte: Lebensmittel, Getränke. Eine sechste Warengruppe schließlich 
wurde geschaffen für Marken, die für Erzeugnisse eingetragen sind, welche 
in mehr als eine dieser Warengruppen fallen. Interessant ist es sicher, auch 
den approximativen Anteil in Prozenten der eingetragenen Marken nach 
einzelnen Warengruppen festzuhalten. So entfallen 35 % der eingetrage
nen Marken in die Warengruppe 1, 17 % in die Warengruppe 2, 5 % in die 
Warengruppe 3, 10 % in die Warengruppe 4, 15 % in die Warengruppe 5 
und schließlich sind 18 % der Marken für Erzeugnisse eingetragen, die in 
mehr als eine W arengruppe fallen und daher in der ,varengruppe 6 erfaßt 
werden. 

Der ganze N achforschungsstoff gliedert sich auf in: 
3 Hauptkarteien, nämlich in 

eine alphabetische 
eine kombinierte und 
eine Bildmarkenkartei. 

Ferner stehen uns 3 Hilfskarteien zur Verfügung : 
eine numerische M arkenkartei 
eine M arkeninhaberkartei und 
eine Gesuchskartei . 

In der alphabetischen Markenkartei sind die Marken innerhalb j eder Wa
rengruppe streng alphabetisch klassiert. Grundsätzlich wird j ede Marke 
bis zu ihrem vorletzten Vokal zerlegt und unter ihrem Wortlaut und dessen 
Unterteilungen in die Kartei aufgenommen. So wird z.B. die Marke 
PURISOL viermal klassiert, nämlich unter PURISOL, URISOL, RISOL 
und ISOL. Die Nachforschung wird entsprechend der Klassierung durch
geführt, und zwar jeweils unter den ersten drei Anfangsbuchstaben des 
Zeichens und dessen Unterteilungen. 

Die kombinierte Markenkartei ist eigentlich eine Kombination der bekann
ten Standardkarteien nach Vokalfolge und nach Endungen ( B ild 2) . Die 
erste Unterteilung in dieser Kartei erfolgt nach der Vokal- und Konsonan
tenfolge der M arken.Jede dieser beiden Gruppen ist unterteilt in M arken, 
die mit Vokalen und in Marken, die mit K onsonanten beginnen. Hierauf 
folgt die weitere Unterteilung in die bekannten 6 Warengruppen und 
schließlich die letzte Aufgliederung in Marken mit einem, zwei, drei, vier 
und fünf Vokalen. Marken, die sechs oder mehr Vokale aufweisen, werden 
nur in die alphabetische K artei aufgenommen, da sie selten sind und in 
der alphabetischen K artei ausreichend erfaßt werden können. 
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Für alle denkbaren Nachforschungsmöglichkeiten wurde ein « Schlüs
sel» ausgearbeitet, auf dem genau abgelesen werden kann, welche Nach
forschungsoperationen im einzelnen Falle durchzuführen sind. Es würde 
an dieser Stelle zu weit führen, das Prinzip dieses Schlüssels zu erklären, 
aber anhand des b ereits erwähnten Beispiels PURISOL kann ich Ihnen 
erklären, welche einzelnen Operationen in diesem Falle durchzuführen 
wären ( Bild 3). 

Die als entgegenstehend festgestellten schweizerischen und internatio
nalen Marken werden in einem internen Nachforschungsprotokoll fest
gehalten. Dieses gelangt dann zur numerischen ]\llarkenkartei. In dieser Kartei 
sind, in der Reihenfolge der Markennummern und getrennt nach schwei
zerischen und internationalen Marken, alle in der Schweiz eingetragenen 
Marken eingeordnet. Für j ede Marke besteht eine Karte ( Bild 4). Alle 
seit der Eintragung der Marke erfolgten Änderungen sind in dieser Kartei 
nachgetragen. Die Karten der im N achforschungsprotokoll notierten Mar
ken werden der Kartei entnommen zur Anfertigung von Photokopien. 
Diese Photokopien bilden die Grundlage unseres Nachforschungsberich
tes. Der Auftraggeber hat somit das vollständige Nachforschungsresultat 
vor sich und braucht nicht wie bisher in die in den größeren Schweizer 
Städten aufliegenden Markensammlungen Einsicht zu nehmen. 

Wir verfügen weit er über eine Bildmarkenkartei. Die Bildmarken sind 
hier zuerst unterteilt in 6 \1Varengruppen. Die weitere Unterteilung erfolgt 
in Bildkategorien wie Menschen, Tiere, Pflanzen, Naturerscheinungen 
usw. Die Bildkategorien sind unterteilt in Abteilungen (z. B. die K a tegorie 
«l\,fenschen » in die Abteilungen Männer, Frauen, Kinder, fremde Rassen, 
Körperteile usw. ). Schließlich sind die Abteilungen noch in Bildgruppen 
unterteilt, z . B. die Bildabteilung «Männer» in die Gruppen «Männer ein
zeln», «Männer trinkend und essend», «Männer sporttreibend», «Män
ner mit ·waffen und Rüstungen» usw. So finden wir z. B. die Abbildung 
eines Sportlers in der Kategorie 1 = Menschen, Abteilung 1 = Männer 
und Gruppe 6 = sporttreibende Männer ( = 1.1. 6). Für j edes das Gesamt
bild der Marke beeinflussende Element in einer Bildmarke wird eine Karte 
erstellt. Es werden hierfür Randlochkarten verwendet, die eine Klassie
rung nach 39 Bildkategorien, 19 -abteilungen und 19 -gruppen erlauben 
( Bild 5). Außer der K erbung der bildlichen Einteilung werden auf diesen 
Karten auch die Warengruppen und -klassen, die Markennummer und 
das Hinterlegungsjahr gekerbt. Die Karte enthält einen Ausschnitt der 
Markenveröffentlichung, aus dem alles zur Entscheidung Notwendige 
ersichtlich ist . 
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Für die Bildnachforschung steht ein alphabetisches Verzeichnis aller 
vorkommenden bildlichen Elemente zur Verfügung. Anhand dieses Ver
zeichnisses kann der Nachforscher rasch fes tstellen, wo er die entgegen
stehenden bildlichen Elemente findet (z.B. die Abbildung eines Bären 
unter Bildkategorie 2 = Tiere, Abteilung 1 = Vierfüßler und Gruppe 6 = 
Bären), so daß hier von einer «gezielten» Nachforschung gesprochen wer
den kann ( Bild 6). 

Die ebenfalls erwähnte Markeninhaberkartei gibt Aufschluß darüber, 
welche Marken auf den Namen eines bestimmten Inhabers im schweizeri
schen M arkenregister eingetragen sind. 

Die Gesuchskartei ist etwas gänzlich Neues. Diese K artei erlaubt inskünftig 
die Durchführung von Nachforschungen über schwebende Markeneintra
gungsgesuche, d. h . in dieser Kartei sind die Marken vom Moment ihrer 
Hinterlegung bis zum Zeitpunkt ihrer Eingliederung in die eigentliche 
Nachforschungsdokumenta tion erfaßt. Immer wieder hat es Fälle gegeben, 
daß kurz hintereinander identische oder sehr ähnliche M arken für gleiche 
oder ähnliche Erzeugnisse hinterlegt wurden und keiner der beteiligten 
Hinterleger hatte K enntnis davon, was oft zu unerfreulichen Folgen führte. 
Gleichzeitig mit der Anpassung der Vollziehungsverordnung zum M ar
kenschutzgesetz an das neue Nachforschungssystem wurde dieser Miß
stand beseitigt. Der Bundesratsbeschluß vom 1. M ai 1968, der diese Teil
revision durchführt, sieht deshalb vor, daß unser Amt auf solche schwe
bende Markeneintragungsgesuche aufmerksam machen kann. D er Stoff 
in dieser Gesuchskartei ist begreiflicherweise nicht so detailliert klassiert, 
wie dies bei der eigentlichen Nachforschungsdokumentation der Fall ist. 

Vielleicht werden Sie sich fragen, ob dieses ganze Nachforschungspro
blem auf elektronischem Vv ege nicht einfacher hätte gelös t werden können. 
Diese Frage hat uns natürlich auch sehr beschäftigt. In einer Computer
Anlage können zweifellos Millionen von Begriffen gespeichert werden. Bei 
j eder einzelnen Markennachforschung müßte aber j eweils der Schlüssel 
aufgestellt werden, meterlange Listen der ermittelten Marken würden 
ausgeworfen und erst dann könnte die eigentliche Nachforschungsarbeit 
durch den Spezialisten beginnen. Unserem neuen System liegt u. a . der 
Gedanke zugrunde, daß wir mit den Nachforschungen gerade dort be
ginnen, wo die Elektronik aufhört. Der N achforscher geht direkt an die 
einzusehende Markenfolge und find et dort, im Gegensatz zur Elektronik, 
alles vollständig vor, was ihm zur Entscheidung dient. Zudem würde bei 
einem Einsatz der Elektronik für unsere Markennachforschung die be
stehende, selbstkostentragende Gebührenordnung von Fr. 50.- pro Nach
forschung ganz anders aussehen, wenn man bedenkt, daß allein die , iVar-
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tung einer Computer-Anlage in der erforderlichen Größenordnung, ob 
Tag oder Nacht, pro Minute ca. Fr. 25.- beträgt. 

Die j etzige Lösung für die Unterbringung der Wortmarken-Dokumen
tation ist in enger und intensiver Zusammenarbeit mit der Firma Rud. 
Fürrer Söhne AG, Zürich, entwickelt worden. Es handelt sich um eine 
Karteianlage in Stafettenform. Sie werden j etzt Gelegenheit haben, un
sere neue Nachforschungsdokumentation eingeh end zu besichtigen. Alle 
Sie noch interessierenden Fragen werden wir Ihnen anschließend gerne 
beantworten. 



1 

as ¼ 

2 
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Bild 1 

Internationale Klassifikation der Waren 
Abkommen von Nizza Ober die Internationale Klaulfikatlon 

von Waren für Fabrik- oder Handelsmarken, vom 15. Juni 1957 

1. Chemische Erzeugni sse für gewerbliche, wissenschaftli
che, photographische, land-, garten- und forstwlrtschaft
llche Zwecke; Kunstharze und synthetische Harze, Kunst
stoffe Im Rohzustand (in Form von Pulvern, Flüssigkeiten 
oder Pasten); Düngemittel (natürliche und künstliche); 
Feuerlöschmittel; Härtemittel und chemische Präparate 
zum Löten; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten und 
Haltbarmachen von Lebensmitteln; Gerbmittel; Klebstoffe 
für gewerbllcho Zwecke. 

2, Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservie
rungsmittel; Färbemittel; Beizen; Naturharze, Blattmetalle 
und Metalle In Pulverform für Maler und Dekorateure. 

3, Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Poller-, Fettentfernungs
und Schleflmittel; Seifen; Parfümerien, ätherische Oele, 
Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer: 
Zahnputzmittel . 

4. Technische Oele und fette (keine Speiseöle und -fette und 
keine ätherischen Oele); Schmiermittel: Staubbindemittel; 
Brennstoffe (einschliosslich Motorentreibstoffe) und 
Leuchtstoffo: Kerzon, Wachslichte, Nachtlichle und Doch
te. 

5, Pharmazeutische und veterinärmedizinlsche Erzeugnisse 
sowie Erzeugnisse für die Gesundhoitspflege; diätetische 
Erzeugnisse für Kinder und Kranke; Pflaster, Verband
material; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen fü r zahn
ärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilg ung 
vo n Unkraut und schädlichen Tie ren. 

6. Rohe und teilweise bearbeitete unedle Metal le und deren 
Legierung en; Anker, Ambosse, Glocken, gewalzte und 
gegossene Bauteil e; Sch ienen und sonstiges Material aus 
Metall für Schienenwege; Ketten (mit Ausnahme von 
Treibketten für Fahrzeug e); Kabel und Dräh te (nicht für 
elektrische Zwecke): Schlosserwaron; Metall rohre; Geld
schränke und Kassetten; Stahlkugeln: Hufeisen: Nägel und 
Schrauben; sonstige Waren aus unedlen Metallen, soweit 
sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Erze. 

7. Maschinen und Werkzeugmaschinen: Motoren (ausge
nommen für Landfahrzeuge): Kupplungen und Treibriemen 
(ausgenommen für Landfahrzeuge): grosse landwirt
schaftliche Geräte; Brutapparate. 

8. Handwerkzeuge und -Instrumente; Messerschmiedewaren, 
Gabeln und löffel; Hieb- und Stichwaffen. 

9. Wissenschaftllche, Schiffahrts-, Vermessungs-, elektri
sche (auch solche für drahtlose Telegraphie und Tele
phonle), photographische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, 
Signal-, Kontroll-, Rettungs• und Unterrichtsapparate und 
-in stru mente; Automaten, die durch Einwurf von Münzen 
oder Jetons betätigt werden; Sprechmaschinen; Rogi
strierkassen, Rechenmaschinen; Feuerlöschgeräte. 

10. Chirurgische, ärztliche, zahn• und tierärztliche Instrumente 
und Apparate (einschliesstich künstlicher Glledmassen, 
Augen und Zähne). 

11 . Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs•, Koch-, 
Kühl-, Trocken-, Lüftungs-, Wasserleitungs• und sanitäte 
Anlagen, 

12. Fahrzeugo; Apparate zur Beförderung auf dem lande, in 
der Luft und auf dem Wasser. 

13. Schusswaffen; Munition und Geschosse; Sprengstoffe; 
Feuerwerkskörper. 

14, Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus herge
stellte Gegenstände und plattierte Gegenstände (ausge
nommen Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel); Ju
welierwaren, Edelsteine; Uhren und andere Zeitmessin
strumente. 

15. Musikinstrumente (mit Ausnahme von Sprechmaschinen 
und Apparaten für drahtlose Telegraphie und Telephonie). 
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16. Papier und Papierwaren, Pappa (Karton) und Pappwaren; 
Drucksch riften, Zeitungen und Zeltschriften, Bücher; 
Buchblnderartlkel; Photographien; Schreibwaren, Kleb
stoffe (für Papier- und Schreibwaren); Künstlerbedarfs
artikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausge
nommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmlltel (ausgenom
men Apparate); Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke, 

17, Guttapercha, Kautschuk, Balata und deren Ersatzstoffe so
wie Gegenstände daraus, soweit sie nicht In anderen Klas
sen enthalten sind; Fol ien, Pl atten und Stangen aus Kunst
stoffen (Halbfabrikate); D ich tu ngs-, Packungs- und lso
llermittel; Asbest, Glimmer und Waren daraus; Schläuche 
(nicht aus Metall), 

18. Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit 
sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und 
Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnen
schirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre 
und Sattlerwaren. 

19. Baumaterialien, Natur- und Kunststeine, Zement, Kalk, 
Mörtel, Gips und Kies; Röhren aus Sandstein oder aus 
Zement; Strassonbaumaterlallen; Asphalt, Pech und Bitu
men; transportable Häuser; Steindenkmäler; Schornsteine. 

20. Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren (soweit sie nicht In ande
ren Klassen enthalten sind) aus Holz, Kork, Rohr, Binsen-, 
Weidengeflecht, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, 
Sch ii dpalt, Bernstein, Perlmutter, Meerschaum, Zel1ulold 
und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen. 

21. Kleine Haus• und Küchengeräte sowie tragbare Behälter 
für Haushalt und Küche {nic ht aus Ed elmetall oder plat
t iert); Kämme und Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme 
von Pinseln) : Bürstenmachormaterial: Reinigungsgeräte 
und Putzzeug: Stah lspäne; Glaswaren, Porzellan und 
Steingut, soweit s ie nicht in anderen Klassen enthalten 
sind. 

22. Sei lo, Bindfaden, Netze, Zolle, Planen, Sogel, Säcke; Pol
sterfüllstoffe (Rosshaar, Kapok, Federn, Seegras usw.): 
rohe Gespinstfasern. 

23. Garne. 

24, Webstoffe; Bett• und Tis chdecken: T extilwaren, soweit sie 
nicht in anderen Klassen enthalten sind. 

25. Bekleidungsstücke, einschllesslich Stiefel, Schuhe und 
Hausschuhe. 

26. Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürbänder; 
Knöpfe, Druckknöpfe, Haken und Oasen, Nadeln; künstli
che Blumen. 

27. Teppiche. Strohmatten, Matten, Li no leum und ande re 
Waren, die als Fussbodenbelag dienen; Tapeten (ausge
nommen aus Stoff). 

28. Spiele, Spielzeug ; Turn- und Sportartikel (mit Ausnahme 
von Bekleidungsstücken); Christbaumschmuck. 

29. Fleisch, Fisch, Genügel und Wild; Fleischextrakte; konser• 
viertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; 
Gallerten (Gelees), Konfitüren; Eier, Milch und Milchpro
dukte; Speiseöle und -fette: Konserven, Pickles. 

30. Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee
Ersatzmltte1 : Mehle und Getreidepräparate, Brot, Biskuits, 

3 

s¼ 

4 

10 °/. 

Ku chon, feine Back- und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, 5 
Melasseslrup; Hole, Backpulver; Salz, Senf; Pfeffe r, Essig, 
Saucon; Gewürze; Eis. 

31. Land-, garten • und forstwlrtschaftllche Erzeugnisse sowie 
Samenkörner, soweit sie nicht In anderen Klassen enthal-
ten sind; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; 

~~;~:/~~~~~ende Pnanzen und natürliche Blumen; Fut- 15 0/4 

32. Bier, Ale und Porter; Mineralwässer und kohlensäurehaltl
ge Wässer und andere alkot\ollrele Getränke; Sirupe und 
andere Präparale für die Zuboreltung von Gelränken. 

33. Weine, Spirituosen und Liköre. 

34. Rohtabak und Tabakfabrikato; Raucherartikel; Strelchhöl-

Erzeugnisse, die in mehr als 
eine Warengruppe fallen. 

6 
18 .,. 
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Bild 2 

Kombinierte Wortmarkenkartei 

1 
Voka l fo l ge 

1 1 
Konsonantenfolge 

1 

1 1 1 

Marken mit Marken mit Marken mit Marken mit 
Vokal beginnend Konsonant Vokal Konsonant 

b eg innend beginnend beginnend 

1 1 1 1 1 1 

Waren - Waren- Waren- Waren- Waren- Waren -
gruppe gruppe gruppe gruppe gruppe gruppe 

1 2 3 4 5 6 

~ 
1 1 1 1 

mit 1 mit 2 mit 3 mit 4 mit 5 

Vokal Vokalen Vokalen Vokalen Vokalen 



1 
Operations-Nr. u. 
synoptisch.Zeichen 

2 

34/II I 0 - 0 - 0-

28 / III - 0 - 0 - 0 -

29/II - o---o-

31/III -x---o-

31/IV -x---o-
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S c h l ü s s e 1 

für da s Zeichen 11 P UR I SO L'' 

I. Alphabetisc he Ma rke nkartei 

unter den 3 ersten Buchstaben des 
Wortes und dessen Unterteilungen 

II.Komb i nierte Markenka rtei 

1. Vokalfolge 

a) Marken mit Vokal b egin n end 

innerhalb de r g lei chen Endung 
unter allen Marken mi t g l eicher 

Bild 3 

Be i s pi e 1 e: 

P U R I S O L 

U R I S O L 

R I S O L 

I S O L 

Vokalfolge U P S ,!_ R O L 

b) Marken mit Konsonant beginnend 

innerhalb der gleichen Endung 
unter allen Marken mit gleicher 
Vokalfolge P U S I R O L 

2 . Konsonantenfolge 

innerhalb der gleichen Endung 
unter allen Marken mit gleichem 
Anfangskonsonanten+ gmchem 
1 . Vokal P U S O L 

inn e rhalb der gleichen Endung 
unt e r allen Marken mit gleichem 
Anfangskonsonanten 

innerhalb der gleichen Endung 
unter allen Marken mit gleichem 

P I R U S O L 

Anfa ngskonsonanten P U S I R I O L 

Dieser Schlüsse l entspricht dem Programm, das man bei ei n em Einsatz 
der Elektronik dem Computer eingeben müsst e . 
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N° 201655. Date de dCpOl : 11 dCcembre 1963, 10 h. 
Cdeualh l■1e,a■1i111■ I S \., pye des Pierree 1:h1 ;.mon 17. Gc11@ e. 
Fobrication et commerce. 

Toutes sortes de ruba ns adhCsirs 3 support de toiJe, plastiquc, papier, chloru re 
de poli vynile, polyethy!Cne, cellulosc, acCtatc, alumin ium, hbre de verre. 

(Cl. int. 5. 16, 17) 

Marque N° 201655 (SAIP) . - Cederroth lntern ntional S.A ., Gent'.!ve. - Trans
miss ion ä. bu al . , e ·etc o:.J me holdi11g, 2, book• us d Ru3 tl. bw"oia 
ho1u2 (Lu.cc m bod1g ). - Enregistre le 31 octob re 1967. 

SHAB Nr. 2 7 8 vom 2 7. NOV. 1967 
201655 (SAIP). - lunalux, sociCtC anonyme hold ing, Luxcm bourg 
(Luxembourg). - Transmiss ion .\ Borg Service Holland N .V., Keizcrs
gracht 586, Amsten:lam (Pays-Bas). _ EnrcgistrC Je J.,, mars 1968. 

FOSC No 8 5 du 1 0. A V R 1968 

Bild 4 

Bild 5 

/ l~,~I~ ~·~ ~l~ I ~ ~·~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~. ~. ~. ~. ~. ~ ~ ~ ~ 
KAT GORIE ABTEIL N . ,. R''PP 

• - z 

• N ! 
• -! 

w l1 . ~~ 
I~ ~ 

• 0 Z 

•- ä . ~ ,_ 
• 0 

- : 1 • l1 . .., ~ 
< 

• N~ . --
• 0 

• u 

• m 

• < -
~ . ~ 

Nr. 132761. H ioterlegungsda lum: 2. Mä rz 1950, 16 Uhr. 
Hans Aeschbach, LänggaOstrasse 40, Bern (Schweiz). - Fabrikmarke . 

Bitter. 

•• MUTZLI 
5Bitter 

• - """l°'° 11ot1•...a:i ••OS•"' ~ NlS:S\tl)IN]tl'rlM 

KATEGORI E . ... . 

2 1 7 .. [,1 , ... 
ABTEILU NG • .., 

10 7 ◄ 2 y' ~ •-• . .__ 
GRUPPE ~ . ... . 

1 2 3 4 5 • "" • 

1.., 1 8 9 10 . ... . 

11 12 13 14 15 ~ 

16 17 18 19 5~-
WARENGRUPPE +---

123 4 l/l 6 • · • 

WARENKLASSE !. •• !I 
1 2 3 4 5 SA ~ • ..:, • 

SBO 7 8 11 tO~ ~ 

11 12 13 14 15 18 ~ . ... . 

17 18 HI "20 21 22 ~ . .. . 

23 24 25 28 27 28 :JJ . ... . 

" 30 31 32!.,( J.t •-• 
" A • C D ' 1 •-• .. 100 (1 1' ,1, •~• 

~ili; i l;;; i ;1;;;; ~ ;1;; ~ ~ ~; ~ ~ ~ ~1;; ~ ~; ~ ~I ~ 



Baby (siehe unter -
Bebe) 

Bäche 

Bachstelzen 

Backsteine 

Backwaren 

Ba dehos e n 

Badetücher 

Badewannen 

Badekl eide r 

Bagger (nicht fahr
ba r e ) 

Bagge r (Raup e nfahr -
z e u ge ) 

Ba hnen (Ei se n-) 

Bahnen (Keg e l-) 

Bahnho f hall e n 

Bahren (Trag- ) 

Bakterien 

Balken (Eis e n- ) 
(T- Balken) 

Balken (Hol z) 

Balkone 

Bälle 

Ballen (Stof f - u. Tuch - ) 

Ba ll e n (Verpackung) 

Ba llon e (Luftballone 
als Spielzeug 
siehe - 9 . 6 .1 9) 

Ballspieltore 

Bambusstäb e 

Bana n e n 

Bänder (Schr e ibma 
schinen-) 

Bänder (Stahl - ) 
für Kistenver 
schluss 
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5 . 4. 3 

2. 2 . 3 

6.13 . 1 

16 . 1. 1 

9. 3 . 8 

9 . 3. 1 

8.15 . 1 

9. 3. 8 

13. 1. 2 

7. 1. 3 

7 . 1. 7 

9 . 6. 3 

6. 1.1 9 

7 . 1. 5 

2 . 5. 4 

6 .13.1 9 

6.13.19 

6 .1 0 . 19 

9 . 6. 1 

9 . 3 . 2 

9 . 9 .12 

7. 3. 1 

9 . 5 . 19 

3 . 1. 8 

3 . 6 . 8 

12 . 9 . 1 

17.13.1 9 

Bä nder u. Streifen 
auch Textil-) 
(Bä nd e r könn e n aus 
d e n v erschieden
s ten Materi a li e n 
h e rg estellt sein 
z . B. a us Pa pier, 
Textil, Meta ll, 
Kunst stoff e tc.) 

Bänder und Strei fe n 
i n We llenform 

Bänd e r und Streifen 
in Zic k zac k fo rm 

Bänder und Streifen 
um Globen, Ku
ge ln und Kr e i se 

Bänd e r (Wor tmark e n 
aus) 

Bänke 

Bänke (Hobel - ) 

Banknoten 

Banner 

Bär en 

Bäre n (Wappe n mit .. ) 

Bär enkö pf e 

Bär entatzen 

Baro me ter 

Barr en (Metal l-) 

Barr en (Tu rngeräte) 

Barri e r en 

Bär te 

Bas l e rstäbe 

Bassgeigen 

Basssch lü ssel 

Batterien 

Batt e r ien (Taschen-
lampen-) 

Bau ( Am eisen- ) 

Bau (Fu chs - ) 

Bau (Ma ulwur fs - ) 

Bild 6 

17 . 13 ... 

17 . 13. 1 

17 . 13. 2 

17.13.10 

17.ll. 5 

9 . 4. 2 

13. 1. 2 

14.18. 2 

14 .1 6 . 15 

2. 1. 6 

14 . 2. 6 

2 . 1. 6 

2. 1.15 

10. 4. 2 

13 . 1 9 . 19 

9 . 5 .19 

7 . 1.1 5 

1. 7. 4 

14 . 16 .ll 

11 . 1. 1 

11 . 7. 1 

8 . 6 . 

8 . 6 . 

2 . 5. 1 

2 . 1. 4 

2. 1.10 



Les clauses de fond de la Convention de Berne 
revisee a Stockholm le 14 juillet 1967 

PIERRE CAVIN, LAUSANNE 

I. 

Dans la teneur qu' elle a re<;:ue a Bruxelles en 1948, la Convention de 
Berne assure sur le plan international une protection des droits d' auteurs 
qui, dans l'ensemble, peut etre qualifiee de satisfaisante. Encore que cer
taines ameliorations fussent souhaitables, on ne pouvait objectivement 
attendre d'une nouvelle conference un progres sensible de la protection 
d es auteurs. L'obj et de telles conferences est moins de promouvoir sur le 
plan international une extension de cette protection que de reduire les 
divergences et d'adapter la Convention aux techniques nouvelles de diffu
sion des reuvres, telles notamment la radio et la telediffusion. A cela est 
venu s'ajouter un phenomene non entierement nouveau mais qui n'avait 
p as ete aussi marque lors de la Conference de Bruxelles. D'une part cer
tains membres de l'Union sont aujourd'hui des pays a regime socialiste, 
plus enclins a limiter le droit d 'auteur dans l'interet public qu' a en assurer 
un large exercice dans l' esprit de la Convention, fondee sur le respect de 
la propriete individuelle. D'autre part de nombreux pays en voie de deve
loppement, introduits dans l'Union par les puissances mandataires, et 
ayant depuis lors accede a l'independance, «consommateurs » d'reuvres 
litteraires et artistiques plus qu'ils ne sont « producteurs », marquent une 
tendance tres accusee a l' exploitation des reuvres litteraires et artistiques 
sans prendre en suffisante consideration les interets legitimes des auteurs. 
Ils font valoir leur point de vue avec une vivacite confinant parfois a l' acri
m onie, appuyes generalement par les delegations des pays socialistes et 

R apport a l'intention de la Commission d'experts instituee par le Departement federal 
de justice et police en vue d'une revision de la loi federa le concernant le droit d'auteur 
sur les ceuvres litteraires et artistiques du 7 decembre 1922. 
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beneficiant souvent d'une bienveillance, dictee par des mobiles de politique 
generale, de la part de certains pays occidentaux. Cette tendance s'est ma
nifestee non seulement par l'adoption du protocole relatif aux pays en voie 
de developpement - et ce fut un grand succes de la delegation anglaise 
d'avoir, lors des travaux preparatoires, relegue ces dispositions dans un 
protocole additionnel au lieu qu' elles fussent inserees dans la convention -
mais elle a pese tout au long des debats de la Commission I chargee de la 
revision des clauses de droit materiel. 

Ainsi les tenants de la doctrine classique du droit d'auteur ont-ils eu le 
sentiment d'etre le plus souvent sur la defensive: les interets des «consom
mateurs » recevaient l'appui de delegations pour lesquelles la conception 
classique du droit d'auteur represente un des aspects du capitalisme ou du 
colonialisme. 

Il convient d'avoir ces donnees presentes a l'esprit pour apprecier les 
resultats de la Conference de Stockholm et pour formuler un pronostic sur 
les perspectives de la collaboration internationale dans ce domaine. Ces 
resultats sont modestes. Sauf quelques precisions et adaptations, relatives 
surtout au cinema et a la radio et telediffusion, le seul progres sur le plan 
des principes est la consecration expresse du droit fondamental de repro
duction, assorti neanmoins de serieuses restrictions qui nous paraissent en 
restreindre la portee pratique. 

Nous procederons a l'examen des dispositions nouvelles dans l'ordre des 
articles de la nouvelle redaction. 

N ous designerons dans la suite par «Programme» les « Propositions de 
revision des dispositions relatives au droit d'auteur» preparees par le Gou
vernement de la Suede avec le concours des BIRPI, document qui a servi 
de base au travail de la Conference. 

II. 

La liste des rruures protegees ( art. 2) a ete modifiee sur deux points. 
1. Selon le texte de Bruxelles, la protection des rruures choregraphiques et 

des pantomimes etait subordonnee a la fixation, par ecrit ou autrement, de 
leur mise en scene. Cette condition n'etait requise pour aucune autre des 
categories d'ceuvres protegees. 

Le Programme proposait de renoncer a cette discrimination, illogique 
en soi et instituant pour une categorie d'ceuvres une condition de la pro
tection, et cela dans une regle clont l'obj et est une simple enumeration des 
ceuvres protegees. A cela certaines delegations ont oppose que la fixation 
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se justifie d'une part pour permettre de distinguer l'apport de l'auteur et 
celui de l'interprete, d'autre part pour identifier l'auteur. 

Le texte du Programme a ete adopte. Toutefois, un nouvel alinea 2 re
serve, de fac;on generale, aux legislations des pays de l'U nion la faculte de 
prescrirc que les a:uvres litteraires et artistiques, ou telles categories d'a:u
vres, « ne sont pas protegees taut qu' elles n' ont pas ete fixees sur un support 
materiel ». 

2. La seconde modification est relative a l' assimilation des a:uvres televisuelles 
aux a:uvres cinematographiques. Le texte de Bruxelles mentionnait: «les 
a:uvres cinematographiques et celles obtenues par un procede analogue a 
la cinematographie ». 

L'idee a la base du Programme etait d' assimiler aux ocuvres cinemato
graphiques «les a:uvres exprimees par un procede produisant des effets 
visuels analogues a ceux de la cinematographie et fixees sur un support 
materiel». 

La condition de fixation etant reglee comme telle, par la regle generale 
de l 'al. 2 nouveau, la proposition tendait a assimiler l'a:uvre televisuelle a 
une a:uvre cinematographique. 

Certaines delegations proposerent de creer une categorie nouvelle : les 
a:uvres televisuelles. Toutefois le principe de l'assimilation l'a emporte: 
il se justifie par l'identite d es procedes d' expression tant esthetiques que 
techniques dans ces deux categories d'a:uvres. Le critere de l'analogie a 
cependant ete corrige : il a paru illogique de se referer a l' effet visuel produit 
sur le public, s'agissant de proteger la creation artistique et son expression. 
La Conference a prffere recourir au critere de l'analogie du procede: «les 
a:uvres cinematographiques, auxquelles sont assimilees les a:uvres expri
mees par un procede analogue a la cinematographie» . 

L'innovation principale a ainsi pour effet de soumettre l'ocuvre televi
suelle, fixee ou non, sauf derogation de la loi nationale selon l'al. 2, au 
meme regime conventionnel que l'ocuvre cinematographique. Les dispo
sitions speciales relatives aux ocuvres cinematographiques s'appliquent de 
plein droit a l'a:uvre televisuelle. 

3. Pour les a:uvres des arts appliques et des dessins et modeles industriels, 
l'art. 2 al. 7 reserve la duree minimum de protection instituee a l' art. 7 al. 4. 
D e plus, les pays n' ayant pas une protection speciale pour les dessins et 
modeles doivent proteger ces a:uvres comme a:uvres artistiques, selon la 
loi sur le droit d'auteur. 

4. Une proposition de l'Inde, tendant a proteger comme une categorie 
d'a:uvres particulieres les a:uvres folkloriques, n'a pas ete retenue. N ous re
viendrons ci-dessous sur le probleme que pose le folklore. 
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5. Les exceptions 
L'art. 2his al. 2 instituant une reserve en faveur de la reproduction par la 

presse voit son champ d'application etendu a la radiodiffusion, sonore et 
visuelle et a la transmission par fil au public. Cette extension se justifie par 
le röle de la presse radiophonique et televisee. 

Toutefois, deux restrictions ont ete apportees, qui soulignent mieux la 
portee limitee de cette exception: 

- les conferences et allocutions ne peuvent etre utilisees que si elles ont 
ete « prononcees en pu blic »; 

- l'utilisation doit etrejustifiee par le but d'information; en d 'autres termes, 
le caractere d'actualite ne doit pas se referer au sujet traite dans la confe
rence, mais au fait meme de la conference ou allocution, clont la presse, 
ecrite ou telediffusee, rend compte comme d'un fait d'actualite. 

Enfin !es sermons ont ete biffes: dans la mesure Oll ils ne rentrent pas dans 
la categorie des «conferences et allocutions» et Oll il n'en est pas rendu 
compte dans un but d'information, une derogation aux droits de l' auteur 
d'un sermon ne se justifie pas. 

III. 

Le champ d' application. - art. 3 a 6 

1. Les regles relatives au champ d'application de la Convention ont ete 
sensiblement ameliorees et elargies dans une certaine mesure. 

D'abord leur ordonnance, fort confuse dans le texte de Bruxelles, a ete 
completement remaniee selon une proposition du Prof. Ulmer. R emisen 
ordre avec logique et clarte, les art. 3 a 6 sont d'une comprehension beau
coup plus aisee . 

2. Les personnes protegees, art. 3 

Selon le texte nouveau, sont proteges en vertu de la Convention (art. 3 
al. 1 et 2) : 

- les auteurs ressortissant a l'un des pays de !'Union, pour les oeuvres 
pu bliees ou non; 

- les auteurs etrangers a l'un des pays de !'Union, mais ayant dans un 
pays de l'U nion leur residence habituelle; ces auteurs sont assimiles aux res
sortissants d es pays de !'Union; 

- les auteurs etrangers a l'un des pays de !'Union pour les oeuvres qu'ils 
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publient pour la premiere fois dans l'un de ces pays, ou simultanement dans 
un pays de l'Union et dans un pays etranger a l'Union. 

Ainsi, appliquant concurremment le principe de la nationalite et le prin
cipe du domicile, la Convention etend sa protection de fai;on generale aux 
auteurs unionistes, auxquels sont assimiles les auteurs etrangers aux pays 
de l'Union, mais domicilies dans l'un de ces pays, alors que selon le texte 
de Bruxelles le principe de la nationalite ne s'appliquait que pour les 
ceuvres non publiees. Cet elargissement de l'application des principes de 
la nationalite et du domicile constitue une simplification, un elargissement 
du champ de la Convention et une harmonisation avec la plupart des lois 
nationales et avec la Convention universelle. 

C'est dans un esprit de simplification egalement que la Conference a 
remplace le mot « domicile » par « residence habituelle», plus souple, et 
ayant l'avantage d'eviter une confusion avec des notions techniques de 
« domicile » qui ont, dans certains pays, anglo-saxons notamment, une 
portee differente. Cette modification peut etre consideree, du point de vue 
du droit suisse, comme de simple terminologie. 

L'art . 3 al. 3 definit la notion de publication: il faut entendre par la «les 
ceuvres editees avec le consentement de leurs auteurs, quel que soit le mode 
de fabrication des exemplaires, pourvu que la mise a disposition de ces 
derniers ait ete telle qu'elle satisfasse les besoins raisonnables du public, 
compte tenu de la nature de l'ceuvre. » Cette definition innove par rapport 
a l' art. 4 al. 4 ancien: 

- la publication suppose le consentement de l'auteur, ce qui exclut non 
seulement les ceuvres editees illicitement mais egalement edles publiees 
en vertu d'une licence obligatoire; 

- il n' est plus necessaire que les exemplaires de l' ceuvre soient « mis en 
quantite suffisante a la disposition du public» (art.4 al.4 Br.), mais il 
suffit que la mise a disposition des exemplaires soit telle «qu' elle satisfasse 
les besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de l'ceuvre». 
Cette exigence, moins stricte, tient compte des moyens de diffusion de 
certaines categories d'ceuvres et du desir d'adopter une definition generale. 
L es films de cinema, les partitions d'orchestre ne sont pas « mis a la dis
position du public», mais d'orchestres ou d'exploitants de cinema, qui 
rendent l'ceuvre accessible au public. Aussi bien cette distribution, le plus 
souvent sous la forme de location d'un nombre limite d'exemplaires, suffit
elle pour que l' ceuvre soit reputee publiee. Il a ete releve que ce critere 
permettrait egalement de faire echec a des pratiques malthusiennes de 
certains editeurs de partitions musicales. 

L' art. 4 nouveau introduit deux regles speciales completant l'art. 3: 
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- en ce qui concerne l'reuvre cinematographique, en l'absence des con
ditions possees a l'art. 3, sont proteges les auteurs des (EUVres cinematographi
ques clont le producteur a son siege ou sa residence habituelle dans l'un des 
pays de l'Union. Cet art.4 litt. a introduit ainsi une circonstance de rat
tachement subsidiaire, le domicile du producteur; 

- la litt. b adopte un critere special pour les reuvres architecturales et 
les reuvres des arts graphiques et plastiques incorporees a un immeuble. 

3. Les bases de La protection, art. 5 

Le texte de Stockholm n'a pas innove. 11 reprend les regles de Bruxelles, 
soit: 

- dans les pays autres que le pays d'origine, l'auteur etranger jouit des 
memes droits que les auteurs nationaux ainsi que des droits minima que 
confere la Convention ( al. 1 er) ; 

- dans le pays d'origine, la protection est regie par la legislation natio
nale; si l' auteur n'est pas ressortissant du pays d 'origine, il a les memes 
droits que les auteurs nationaux (al. 3). 

L' alinea 2 reproduit le texte de l'art. 4 al. 2 Br. , en vertu duquel la jouis
sance et l' exercice des droits reconnus par la Convention ne sont subordon
nes a aucune formalite et ne dependent pas d'une protection dans le pays 
d'origine. 

Quant a la determination du pays d'origine, dans ses observations sur 
les propositions de revision contenues dans le Programme, le Gouverne
ment suisse proposait une modification profonde. Rompant avec le systeme 
traditionnel qui prend comme critere le pays de la publication, il suggerait 
que soit considere comme pays d'origine le pays de l'Union clont l'auteur 
est ressortissant. Cette proposition a ete reprise a la Conference par la de
legation suisse, qui l'a concretisee sous forme d 'un projet condensant en 
deux articles les art. 4 a 6. 

Cette definition simplifiait de fac;on considerable le systeme de la Con
vention. Elle elargissait la protection des droits de l'auteur. Elle soumettait 
au meme regime juridique toutes les reuvres d'un auteur, quel qu'en soit 
le pays de premiere publication. 

En revanche, pour les reuvres publiees dans un pays connaissant une 
longue duree de protection (Allemagne, p ar exemple), ce systeme aurait 
prive l'auteur etranger a ce pays de certains avantages que lui procure la 
reglementation actuelle. 

Cette proposition a rec;u un accueil sympathique et fut l'objet d'un de bat 
nourri. Neanmoins, elle innovait par trop et il etait difficile de demander 
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a la Conference d'apporter une modification aussi profonde sur la base 
d'un texte que les commissions preparatoires n'avaient pas etudie. 

En presence d es obj ections, de valeur inegale d'ailleurs, de la grande 
majorite des delegations, cette proposition a ete retiree, la delegation 
suisse se reservant de la reprendre a une conference ulterieure. A enjuger 
par l'interet qu'elle a rencontre, par les avantages qui lui ont ete reconnus, 
on peut penser que, formulee des les premiers travaux preparatoires, cette 
proposition aura des chances serieuses et merite d' etre reprise a la prochaine 
Conference, prevue pour l' annee 1986. Le seul obstacle reel parait devoir 
venir des interets des editeurs des pays a longue protection, Allemagne 
notamment. 

Le texte de Stockholm ne comporte ainsi aucune innovation quant a 
la definition du pays d'origine. II se borne a l'adapter aux regles particu
lieres d e l' art. 4 nouveau, relatives aux ceuvres cinematographiques et aux 
ceuvres d'architecture (art.5 al.4 in fine) . 

IV. 

Les droits minima garantis par la Convention 

1. Le droit moral, art. 6bis 

La Conference ne s'est occupee que de la duree du droit moral. 
Le texte d e Bruxelles impose aux pays de l'U nion de proteger le droit 

moral de l'auteur sa vie durant. II ajoute qu'apres la mort d e l' auteur le 
droit moral sera maintenu au moins jusqu' a l'extinction des droits patri
moniaux dans la mesure ou la legislation nationale le permet 

Le Programme de la Conference, supprimant les mots «pendant toute 
sa vie » de l'art. 6 a l. 1 Br., conferait a l'auteur un droit moral non limi te 
expressem ent dans sa duree . D' autre part, supprimant a l' a l. 2 les mots 
« dans la m esure ou la legislation nationale ... le permet », le Programme 
imposait a titre d e protection minimum jure conventionis la reconnais
sance du droit moral jusqu'a extinction des droits patrimoniaux. 

La redaction proposee d e l'al. 1 a ete admise, le droit moral n'etant ainsi 
pas limi te expressement a la vie de l'auteur au titre d e protection minimum. 

De plus, le principe a ete admis de la prolongation post mortem auctoris 
du droit moraljusqu'a l'expiration du droit pecuniaire, au profit des « per
sonnes ou institutions auxquelles la legislation nationale du pays ou la 
protection es t reclamee donne qualite » ( art. 6bis al. 2initio). Toutefois, il n'a 
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pas ete possible d'imposer cette extension a tous les pays. D'ou la reserve, 
assez confuse, de l'al. 2 in fine, qui permet aux pays clont la legislation ne 
protege pas tous les droits moraux enumeres a l'al. 1 er de prevoir quc certains 
de ces droits s'eteindront au deces de l'auteur. Ce texte parait exclure qu'un 
pays puisse refuser de reconnaitre post martern toutes les prerogatives de 
l'art. 5bis al. 1 er _ 

Qu'en sera-t-il d'un pays ignorant tout droit moral post martern? Je 
pense que l'application stricte de l'art. 6bis al. 2 implique que la protection 
conventionnelle minimum peut etre invoquee faute de regle legislative 
faisant usage de la faculte instituee in fine. Mais encore faudrait-il que la 
loi interne determine les personnes ayant qualite pour invoquer ce droit. 

2. La duree de la protection ( art. 7). 

Aucun changement notable n'a ete apporte sur ce point, la duree mini
mum demeurant fixee a cinquante ans. 

La substitution a l'al. 3 de la «publication » par la date a laquelle 
l'ceuvre anonjime a ete «licitement rendue accessible au public», est de forme 
et explicite ce qui resultait des art. 7 et 4 Br., avec le correctif que l'art. 3 
al. 3 nouveau apporte a la notion de publication. 

L'al. 4 introduit pour les ceuvres photographiques et edles des arts appliques 
protegees en tant qu'ceuvres artistiques une duree minimum de vingt-cinq 
ans a compter de la realisation. 

Enfin l'al. 7 contient une reserve en faveur des pays lies par l' Acte de 
Rome, de 1928, les autorisant a conserver les delais de protection moins 
longs qu'ils appliquent lors de la ratification de la presente convention, 
en conformite de leur legislation . 

3. L'art. 8, relatif au droit de traduction, est repris sans modification. 
Il ressort toutefois du rapport general de la Commission I que les regles 

de la Convention qui prevoient l'utilisation d'une ceuvre sans l' autorisa
tion de l'auteur (tels par exemple les art. 9 al. 2, 10, lObis) permettent egale
ment, aux memes conditions, une utilisation d e l'ceuvre traduite. 

4. Dans le texte de Bruxelles, les art. 9, 10 et 1 Obis traitent certains aspects 
du droit de reproduction, sans que ce droit essentiel soit expressement reconnu 
a l'auteur en vertu de la Convention. Ce droit est aujourd'hui consacre 
de fac;on generale par l'art. 9 al. 1 er, qui reconnait aux auteurs « le droit 
exclusif d'autoriser la reproduction .. . de quelque maniere et sous quelque 
forme que ce soit». L'al. 3 precise que « tout enregistrement sonore ou 
visuel » constitue une reproduction. 

Cependant les limites de ce droit de reproduction ont donne lieu a de 
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vifs debats, manifestation de tendances fort divergentes. Adoptant une 
formule plus generale que ne le prevoyait le Programme, l'art. 9 al. 2 re
serve aux legislations des pays unionistes d'autoriser la reproduction « dans 
certains cas speciaux, pourvu qu'une telle reproduction ne porte pas at
teinte a l' exploitation normale de l' ~uvre ni ne cause un prejudice injustifie 
aux interets legitimes de l'auteur» (traduction qui vaut ce qu'elle vaut de 
la notion anglo-saxonne « does not unreasonably prejudice »; la notion 
allemande «zumutbar» serait plus proche). 

Cette disposition, que nous devons a une proposition de la delegation 
britannique, laisse ainsi les legislations nationales determiner quels sont 
les «interets legitimes» de l'auteur et a partir de quand l'exploitation 
«normale» de l' cruvre est atteinte . C'est dire que le droit de reproduction 
voit son champ defini en dernier ressort par la conception que les diverses 
lois nationales se feront de la propriete intellectuelle. Si dans certains pays 
ces exceptions, fondees sur une legislation ou un droit coutumier eprouves, 
seront contenues dans des limites conformes a l'esprit de la Convention, 
on peut douter en revanche qu'une communis opinio se degage de cette 
disposition. Il est a craindre que la consecration du droit de reproduction 
ne soit decevante en finde compte pour les auteurs et que ce droit essentiel 
ne soit dans certains pays assorti de reserves qui l'entament dans sa subs
tance. 

5. Le droit de citation est une des exceptions clont est assorti le droit de 
reproduction. 

Le texte de Bruxelles n'autorise que les « courtes citations » de journaux 
et periodiques. 

Le Programme de la Conference proposait une extension de la regle 
actuelle de l'art.10 al. ler. Il supprimait le qualificatif «courtes» et en 
etendait l'application a toutes les categories d'~uvres. Il limitait cependant 
la liberte de citer aux ~uvres «rendues licitement accessibles au public» 
et exigeait qu' elles fussent « conformes aux bons usages » et faites « dans 
la mesurejustifiee par le but a atteindre» . 

Cette extension pouvait se defendre dans une certaine mesure du mo
ment que le Programme avait biffe l' art. 9 al. 2 du texte de Bruxelles auto
risant la reproduction des articles d'actualite, de discussion economique, 
politique ou religieuse. Mais la Conference a retabli cette faculte a l'art. 
lübis al. 1 er, l ' etendant a la radio et telediffusion. 

La delegation suisse a propose de limiter de fa~on plus precise le droit 
de citation, soit de retablir la formule « courtes citations » et en outre de 
preciser que les citations n'etaient autorisees qu'autant qu'elles «servent 
d'illustration, de reference ou d'illustration dans le contexte ou elles sont 



- 155 -

placees». Il apparaissait necessaire de distinguer la citation d'une repro
duction pure et simple. 

Bien que coi:ncidant pour l'essentiel avec une proposition frarn;aise et 
malgre qu'elle füt appuyee par plusieurs delegations, cette proposition a 
ete ecartee au profit d'une redaction plus souple, plus imprecise aussi pre
sentee par le delegue anglais: « Sont licites les citations tirees d'une ceuvres 
deja rendue licitement accessible au public, a condition qu'elles soient 
conformes aux bons usages et dans la mesurejustifiee par le but a atteindre, 
y compris les citations d'articles de journaux et recueils periodiques sous 
forme de revues de presse». 

Le texte ne specifie pas quel est le « but a atteindre », que l' emprunteur 
parait libre de determiner a sa guise. Quant a la conformite aux bons 
usages, si c'est la une notion precise pour le juriste anglo-saxon, on peut 
craindre qu'elle soit susceptible d'interpretations deconcertantes dans bien 
des pays unionistes. 

6. La reserve en faveur des lois nationales quant aux utilisations - et non 
plus aux « emprunts » - d' ceuvres litteraires ou artistiques pour des publi
cations destinees a l' enseignement, art .10 al. 2, est etendue aux emissions de 
radiodiffusion, aux enregistrements sonores ou visuels, vu l'importance de 
cette forme d'enseignement dans certains pays. Mais, en contrepartie, ces 
utilisations sont limitees a l' enseignement - par quoi il faut entendre tous les 
degres d'enseignement, dans les ecoles privees et publiques -, elles doivent 
etre justifiees par le but a atteindre, qui, la, est determine: l'illustration 
de l'enseignement, elles doivent etre conformes aux bons usages. 

7. L' art.10 al. 3 impose, dans les cas vises par les al. 1 et 2, la mention de 
la source et du nom de l 'auteur. 

8. Les articles de presse et evenements d' actualites, art. 1 Obis_ 

Ainsi que nous l'avons releve, l' art . lObis reprend l' art. 9 al. 2 Br., clont 
le Programme proposait la suppression. Il etend expressement la reserve 
a la radiodiffusion et la transmission par fil et inversement prevoit la possi
bilite pour la presse de faire des emprunts a l'actualite radiodiffusee, met
tant ainsi sur pied d'egalite les deux modes de diffusion. 

L'art. lObis al. 2, sous une redaction moins concise, reprend le texte de 
Bruxelles avec les extensions habituelles aux nouveaux moyens de diffu
sion. La limitation aux « courts fragments » tombe. En contrepartie, nous 
retrouvons la mesure «justifiee par le but a atteindre », lequel selon une 
saine interpretation ne saurait etre que d'information sur des faits d'actua
lite. 

9. Les art .11 a 13 n'ont subi aucune modification notable. 
La suppression de l' art . 13 al. 1 du texte d e Bruxelles resulte de ce que 
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le droit d'enregistrement est compris dans le droit de reproduction prevu 
a l'art. 9 al. 1 nouveau et le droit d' execution publique resulte de l' art. 11 
al. 1. 

V. 

Les reuvres cinematographiques et televisuelles 

1. L'introduction d'une reglementation speciale pour les ceuvres cine
matographiques et pour les ceuvres televisuelles est l'une des questions 
majeures qui se posait a la Conference. 

Le texte de Bruxelles, art. 14, reconnait le droit exclusif des auteurs 
d'autoriser l'adaptation cinematographique de leurs ceuvres et la repre
sentation publique de ces ceuvres ainsi adaptees . Sans prejudice des droits 
de l'auteur de l'ceuvre adaptee, l' ceuvre cinematographique est protegee 
comme telle. Les art. 14 et l 4bis al. 1 er reprennent sans aucune modification 
de fond ces disposi tions de l' art. 14 Br. 

2. Mais cette reglementation s'achoppe a une difficulte majeure. A la 
difference de la plupart des autres ceuvres, un film cinematographique est 
le produit de la cooperation d'une part de plusieurs auteurs clont l'impor
tance et le r6le createur varient, d'autre part de personnes clont la contri
bution, technique ou economique, ne ressortit pas au droit d'auteur. D'ou 
la necessite, reconnue par plusieurs legislations, d'adopter des regles spe
ciales a l' ceuvre cinematographique. Des divergences existent a cet egard 
entre les pays de l 'Union : systeme reconnaissant comme auteurs les seuls 
createurs intellectuels de l 'ceuvre, systeme du « film copyright», systeme 
de la cession legale. Les efforts tentes lors de la Conference de Bruxelles 
pour aboutir a une unification ont echoue. 

Cette complexite,jointe aux divergences entre les legislations nationales, 
est generatrice de difficultes dans les echanges internationaux de films, 
notamment dans le domaine de la television. Dans quelle mesure le pro
ducteur d'un film peut-il l'exploiter et l'acquereur ou le preneur peut-il 
le presenter sans s'exposer au risque d'une interdiction de tel cooperant 
faisant valoir soit son droit exclusif de representation publique, soit son 
droit moral? 

Le Programme de la Conference, dans le but de pallier a ces difficultes 
et de faciliter l'exploitation internationale des films, introduisait a l'art. 14 
un alinea 4 en vertu duquel les auteurs ayant autorise l'adaptation et la 
reproduction cinematographique de leurs cruvres ou s'etant engages a 
apporter des contributions litteraires ou artistiques a la realisation de 
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l'ceuvre cinematographique « ne pourront, sauf stipulation contraire ou 
particuliere, s'opposer a la reproduction, Ja mise en circulation, Ja repre
sentation et l' execution publique, ... Ja radiodiffusion ... de l' ceuvre cine
matographique ». Selon le Programme, cette disposition posait une regle 
d 'interpretation des conventions liant !es auteurs au producteur, en vertu 
d e laquelle ils etaient reputes avoir cede a ce dernier !es droits de reproduc
tion et d'exploitation. Mais dans le Programme d eja, a Ja suite d'opposi
tions soulevees au cours des travaux preparatoires, cette regle etait attenuee 
par d es facultes donnees aux pays de !'Union a) de «prevoir au profit des 
auteurs ... une participation aux recettes» d'exploitation; b) d'exclure de 
cette reglementation les reuvres musicales - ce faisant, Je Programme s' in
cline devant un etat de fait, les auteurs musiciens se reservant en fait leurs 
droits d'exploitation par l' entremise de leurs societes de perception; c) de 
de pas appliquer cette regle aux ceuvres preexistantes, clont l' ceuvre cine
matographique est tiree - par opposition aux ceuvres specialement creees 
en vue du film; d ) de subordonner a un contrat ecrit l'engagement d es 
auteurs envers le producteur ( art. 14 al. 4 a 7 du Programme). 

3. Meme pourvue d e ces cauteles, Ja disposition du Programme se heurta 
a une opposition importante, manifestee par d es propositions d e suppres
sion des al.4 a 7, soit d'en rester au texte de Bruxelles, et par de nombreux 
amendements allant souvent en sens contraire. Ce n'est qu 'a une faible 
majorite que la Commission I a admis d'entrer en matiere et a charge un 
groupe de travail de revoir le texte du Programme en tenant compte des 
avis exprimes en commission pleniere. 

Cela explique que les propositions, d eja edulcorees, du Programme, ont 
ete attenuees encore et que le compromis peniblement mis au point - et 
remis en question lors de la seance pleniere ultime de la Conference - se 
caracterise par sa complexite et soit tres eloigne des propositions premieres . 

4. La reglementation finalement adoptie figure a !' art.14";", dont l ' al. 1 er pose 
la r egle selon laquelle l 'ceuvre cinematographique est protegee comme une 
ceuvre originale, le titulaire du droit d 'auteur jouissant des memes droits 
que l' auteur d'une ceuvre originale. 

Sont nouveaux les alinias 2 et 3. 
L'essentiel de Ja regle nouvelle es t d'instituer en faveur du producteur 

une presomption selon laquelle !es auteurs qui se sont engages a contribuer 
a la realisation d 'une ceuvre cinematographique ne p euvent, sauf stipula
tion contraire ou particuliere, s'opposer a l' exploitation de cette ceuvre. 

a ) Premiere question: que faut-il entendre par « !es auteurs »? C' est, on l 'a 
vu , un point sur lequel !es Jois divergent. Conformem ent au principe ge
neral de Ja Convention de Berne, l' art. l 4bis al. 2 litt. a dispose que «lade-
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termination des titulaires du droit d'auteur sur l'ceuvre cinematographique 
est reservee a la legislation du pays Oll la protection est reclamee». 

Aussi bien faudra-t-il d' abord se demander si, selon la loi du pays Oll la 
protection est demandee, l'auteur d'une contribution apportee a la reali
sation du filmest reconnu comme un «titulaire du droit d'auteur» - et 
non comme l'auteur seulement. Tel ne sera pas le cas dans les pays con
naissant le « film copyright » ( tels les pays anglo-saxons, Israel, J apon, 
Turquie), Oll le producteur est considere de par la loi comme le titulaire 
originaire d es droits d'auteur, ni dans les pays Oll le producteur est titulaire 
derive soit du droit d'auteur, soit de certains droits d' exploitation, cela 
en vertu d'une « cessio legis» (Italie, Autriche). Dans ces pays, la presomp
tion que la Convention institue en faveur du producteur est sans objet, 
le producteur ayant de par la loi des droits plus etendus. Ce n'est clone que 
si la loi du pays Oll la protection est demandee reconnait comme titulaire 
du droit d'auteur les auteurs d es contributions a l'ceuvre cinematographi
que que la regle trouvera application. Ce sera le cas en Suisse . 

b ) Sont exclus de la reglementation conventionnelle instituee par l'art. l 4bis: 

aa) les auteurs d'amvres preexistantes, litteraires, artistiques, musicales, 
d'oll est tiree l'ceuvre cinematographique; 

bb) parmi les auteurs qui ont apporte leur contribution speciale, creee pour 
l'ceuvre cinematographique, les auteurs des scenarios, d es dialogues et des 
ceuvres musicales, et enfin le realisateur principal - a moins que la legis
lation nationale n'en decide autrement. 

c) La presomption ne vise ainsi que les personnes qualifiees auteurs par 
la loi du pays Oll la protection est demandee, qui se sont engagees par con
trat a apporter des contributions speciales a la realisation du film, a l'ex
ception des scenaristes, dialoguistes, musiciens et du realisateur principal. 
Elle ne s'applique ainsi qu'a d es personnes clont l'apport, fait specialement 
pour le film, es t inseparable de l' reuvre cinematographique. Ce sera le cas, par 
exemple, des aide-regisseur, cameramen, cutters, dessinateurs, ainsi que 
les acteurs, dans la mesure Oll la loi du pays Oll la protection es t demandee 
assimile ces derniers aux auteurs . 

Il parait normal que s'etant engagees par contrat a cette contribution 
pour la realisation d'une reuvre destinee a etre exploitee, ces personnes 
soient reputees avoir renonce a s'opposer a cette exploitation, a dffaut tout 
au moins de stipulation contraire. La logique commande que l' auteur 
d'une contribution inseparable de l'ceuvre cinematographiqu e cede son 
clroit d 'utilisation au proclucteur. 

cl) Quanta la nature de cette presomption, Ja conception, lors des travaux 
preparatoires, etait celle d'une presomption de cession ou d'une presomp-
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tion d'nterpretation du contrat. Au cours des travaux de la Commission, 
puis du Groupe de travail, la conception d'une presomption de legitimation, 
formulee par le delegue suisse et appuyee par le Prof. Ulmer, a rec;u l'agre
ment de plusieurs delegations. La regle devrait etre entendue en ce sens 
que le producteur est repute avoir qualite pour exploiter l'ceuvre cinema
tographique, pour en autoriser la presentation publique. C'est ainsi 
qu'elle est qualifiee dans le rapport de la Commission I, eh. 322, 323. Cette 
conception ecarte les objections tirees d'une intrusion de la Convention 
dans le domaine des contrats entre auteurs et producteurs, exclusivement 
regis par la loi du contrat. II est en effet difficilement acceptable que la 
Convention pose une regle interpretative regissant un contrat soumis au 
droit interne. Elle laisse d'autre part intacts les droits de l'auteur vise par 
la regle de l'art.146

is al. 2 a l'egard de son cocontractant, contre lequel il 
lui est loisible de se retourner. 

Aussi bien la notion de presomption de legitimation - qui n'est pas in
connue de la Convention, voir art. 15 al. 3 qui reprend le texte de Bruxelles 
- peut-elle servir de base aux regles legales ou jurisprudentielles que les 
pays de l'Union devront etablir. 

e) L'ejfet de la presomption est que les auteurs auxquels elle s'applique 
et auxquels est oppose leur engagement de contribuer au film devront, 
s'ils entendent s'opposer a l'exploitation de l'ceuvre, renverser cette pre
somption et etablir leur legitimation par la preuve d'une « stipulation con
traire Oll particuliere» en vertu de laquelle ils ont conserve les elements du 
droit d'auteur sur lesquels ils fondent leur opposition. 

f) Reste une derniere difficulte. Certaines delegations et notamment la 
delegation franc;aise insistaient avec vigueur pour que l'engagement de 
contribuer a l'ceuvre cinematographique revete la forme ecrite pour etre 
pris en consideration. Un compromis de la derniere heure aboutit a la re
glementation bien compliquee de l'art.146

is al.2 litt.c: l'exigence de la 
forme est regie par la loi du pays du siege du producteur; mais il est loisible 
a la loi du pays Oll la protection est demandee de prevoir que cet engage
ment doit etre un contrat ecrit. 

5. Resultat d'un compromis laborieux, l'art. l 46
is ne parait pas destine 

a faciliter dans une large mesure l'exploitation internationale d es ceuvres 
cinematographiques et televisuelles. 

II convient de relever que, de propos delibere, il laisse intact le droit moral 
des auteurs, quels qu'ils soient, reconnus comme tels par la loi du pays Oll 
la protection est demandee. Or dans la pratique c'est bien souvent ce droit 
moral qui est brandi, en cas de coupures notamment. 
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VI. 

L'art. 15 reprend les regles de Bruxelles, ajoutant a son alinea 2 une 
presomption relative au producteur de l'a:uvre cinematographique. 

11 n'est pas sans interet, je pense, d'attirer l'attention sur la regle nou
velle de l'alinea 4: 

« Pour !es c:eu vres non publiees clont l'identite de l'auteur est inconnue, mais pour 
lesquelles il y a tout lieu de presumer que cet auteur est ressortissant d'un pays de l'U nion, 
il est reserve a la legislation de ce pays la faculte de designer l'autorite competente re
presentant ce t auteur et fondee a sauvegarder !es droits de celui-ci dans !es Pays de 
!'Union.» 

Cette disposition, bien enigmatique a premiere vue, est la suite d'une 
proposition de la delegation de l'lnde tendant a inserer les reuvresfolkloriques 
dans l'enumeration des a:uvres protegees, a l' art. 2 d e la Convention . Pro
position pour le moins saugrenue, puisque, etant par definition l' ensemble 
des traditions, legendes et usages populaires d'un pays, le folklore, quelle 
qu'en puisse etre la valeur artistique, n'est pas une a:uvre deliberement 
creee. 11 est le produit, l'addition d'apports multiples et le plus souvent 
anciens . Par definition, le folklore n' appartient a personne. Neanmoins 
cette proposition a ete soutenue avec vigueur, non seulement par plusieurs 
pays africains, m ais par des delega tions de pays de l'Est. Certaines delega
tions occidentales, la France notamment, lui ont fait bon accueil. 

Cette pretention a ete expliquee par le desir de certains pays asiatiques 
et africains, riches en traditions originales, de se defendre contre l' exploita
tion de leur folklore par la voie d'enregistrements sonores et visuels. R e
maniees et arrangees, ces productions folkloriques sont enregistrees sur 
disques ou sur films , pour la presentation publique desquels les auteurs 
des arrangements pretendent a des droits d' auteurs, qu'en vertu de la 
Convention les pays-memes d'ou l'a:uvre folkloriqu e a ete extraite doivent 
r especter. Ainsi Radio-D akar doit payer d es droits pour diffuser des disques 
de chants populaires senegalais enregistres au Senegal et « arranges >: . 

Qu'il y ait 1a des abus, c'est incontestable. M ais la proposition de lade
legation de l'lnde heurte par trop taut le systeme de la Convention et la 
notion meme du droit d' auteur pour pouvoir etre serieusement prise en 
consideration. 

La Conference a fort habilement elude l'introduction de la notion de 
« folklore » , clont la definition eüt ete bien perilleuse. Elle a refuse d 'instituer 
une protection speciale d 'a:uvres d 'auteurs indetermines . Elle s'est bornee 
a autoriser les p ays qui entendraient deduire des droits d' au teurs de leurs 
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ceuvres populaires a designer une autorite habile a exercer ces droits. Ainsi 
la seule facilite accordee est la legitimation pour agir, instituee parallele
ment a la legitim ation de l' editeur d'une ceuvre anonyme. L'autorite ainsi 
designee qui entendra exercer les droits pour des « ceuvres non publiees 
clont l'identite de l'auteur est inconnue » aura le fardeau de la preuve de 
l' existence d'une ceuvre, de l' absence de publication et surtout du fait que 
la duree de ptotection n'est pas ecoulee. Probatio diabolica! Une propo
sition du Prof. Ulmer d'introduire une presomption en sens contraire n'a 
fort heureusement pas eu de suite . 

Il y a vraiment peu de chances pour que l'art. 15 al. 4 de la Convention 
soit d'une application courante et surtout qu'il soit efficace . Si legitime que 
soit la pretention de pays riches en traditions originales de preserver ce 
patrimoine culturel contre une exploitation mercantile, c'est par d'autres 
voies, pensons-nous, qu'il convient d 'assurer cette protection. 

Lesart. 14bis ,devenu 14ter_ 16 a 20 n'ont ete l'obj et d'aucunes modifica
tions autres que redactionnelles. 

VII. 

Il n'est pas facile et il est d'ailleurs premature de porter unjugement sur 
le resultat des travaux de la Conference de Stockholm. Ces resultats doivent 
d 'ailleurs etre apprecies en tenant campte des autres textes adoptes et no
tamment de I'important Protocole en faveur des pays en voie de developpe
ment. L'impression dominante est que le souci de tendre a l'universalite, 
de faciliter l' adhesion de nouveaux pays - notamment des deux grands 
absents: USA et URSS -, d'eviter des denonciations, a conduit les dele
gues a des compromis parfois difficilement compatibles avec une concep
tion rigoureuse du droit d'auteur. La tendance vers l'universalite de la 
protection s'est manifestee par des sacrifices quant a la rigueur, l' effica
cite et l 'uniformite de la regle. 

Dans quelle mesure est-ce justifie? C'est une bien delica te pesee d'inte
rets, car une convention de ce genre n'est pas reellement u tile si elle se re
duit a un club de quelques p ays que rapprochent Ieurs interets et Ieurs con
ceptions. 



Patentanmeldungen und Patente im Ausland* 

THOMAS RITSCHER, ADLISWIL ZH 

Empirische Kosten 

P. A. Gorman, Präsident von Western Electric, sprach im März 1968 1 vor 
dem Patentkomitee der amerikanischen Arbeitgebervereinigung über die 
Auslandspatentarbeit seiner Firma und der Firmen der Bell-Gruppe: 

In einem Jahr melden diese Firmen zusammen etwa 1750 Patente im 
Ausland an und geben dafür rund 2 Millionen US Dollar aus. 

Dies entspricht einem durchschnittlichen Aufwand von etwa sFr. 5000.
pro Auslandspatent. 

Der von der Internationalen Patentanwaltsvereinigung vorgelegte Plan 2 

zur Reform des Patentwesens gibt als Beispiel die Kosten an, die 1959 bei 
der Hinterlegung von Auslandspatentanmeldungen des LEGO-Spiel
systems entstanden sind. Diese Kosten lagen zwischen U.S. $ 12 000.-und 
15000.- . W enn man annimmt, daß die LEGO-Anmeldungen in 40-50 
Ländern hinterlegt wurden, ergibt sich ein Mittelwert von sFr. 1000.- bis 
1600.- pro Anmeldung. 

vVie weit können diese Zahlenangaben zur Orientierung dienen? 
Die Firmen ·w estern Electric und Bell arbeiten auf einem technisch und 

sprachlich komplizierten Gebiet; auch ist der Aufwand amerikanischer 
Anmelder erfahrungsgemäß größer, als der vergleichbarer europäischer 
Firmen. Das LEGO-Beispiel dagegen betrifft einen europäischen An
melder und ein technisch vergleichsweise einfaches Gebiet. 

Die eigenen praktischen Erfahrungen mit Patentanmeldungen im Aus
land zeigen, daß Kosten von sFr. 5000.- pro Anmeldung für die reine Hin-

* Vortrag im Seminar des Managem en t Centre Europe, Brüssel, 30. 9.- 2.10.1968. 
1 Bericht von E.j.BRENNER, Commissioner of Patents, Internationa l Commerce, 

5 . August 1968. 
2 Federation I nternationale des Ingenieurs-Conseils en Propriete Industrielle 

(F.I.C.P.I. ), International Filing of Convention Applications, «The FICPI Plan », A 
Proposal for an Alternative to the PCT. 



-163 -

terlegung auch bei hohem Aufwand und technisch komplexen Anmel
dungsgegenständen im Normalfall zu hoch sind. Die plausible Erklärung 
dieser Diskrepanz liegt darin, daß die von Gorman genannten Kosten 
offenbar nicht nur die Hinterlegung, sondern auch das Verfahren bis zur 
Erteilung decken. 

Erfahrungsgemäß sind die nach der Hinterlegung von Patentanmel
dungen bis zur Erteilung der Patente entstehenden Kosten etwa ebenso 
hoch, wie die reinen Hinterlegungskosten, so daß sich aus den angegebe
nen Beispielen ein durchschnittlicher Aufwand von sFr. 1000.- bis 2500.
für die reine Hinterlegung von Auslandsanmeldungen ableiten läßt. Dies 
entspricht annähernd auch den in der amerikanischen Literatur genann
ten Erfahrungswerten 3, 4 . 

Der sich so ergebende rechnerische Mittelwert von sFr. 1750.- für die 
durchschnittlichen Hinterlegungskosten ist eine sehr globale Zahl, die je
der Anmelder entsprechend seinem technischen Sachgebiet (z .B. durch 
Multiplikation mit einem Faktor von 0,5- 1,5 entsprechend einfach-mecha
nisch bis komplex-technisch), dem durchschnittlichen Umfang (z .B. durch 
Multiplikation mit einem Faktor von 1-3 entsprechend 10-100 Schreib
maschinenseiten seiner Anmeldungen) und anderen aus der Praxis ableit
baren Werten (z.B. Festkosten für Vertretung und Anmeldung in den be
vorzugten Anmeldungsländern, Zeichnungen und dergleichen ) korrigieren 
kann. Die Festkosten (amtliche Anmeldungsgebühr und Vertreterhono
rar) betragen im Durchschnitt etwa sFr. 400.-. Die Hinterlegungskosten 
stellen aber nur den ersten Kostenfaktor der Patentarbeit im Ausland dar. 

Der zweite, wieder nur empirisch erfaßbare Kostenfaktor sind die Auf
wendungen für die Prüfung, d. h. die Diskussion mit den für die formale 
oder materielle Prüfung von Anmeldungen zuständigen Abteilungen der 
Patentämter, einschließlich von allfälligen Einspruchs- und Beschwerde
verfahren bzw. Erteilungskosten. Hier sind empirische , ,verte schwieriger 
zu gewinnen und bezüglich ihrer Brauchbarkeit fraglicher. In den reinen 
Registrierländern entstehen praktisch überhaupt keine Verfahrenskosten; 
in den Prüfungsländern dagegen ist das Verfahren erheblich und häufig 
um ein M ehrfaches teurer als die Hinterlegung. Im Extremfall, z.B. kom
plizierten Einspruchs- und Beschwerdeverfahren oder dem Interference
Verfahren in den USA, können die vor Erteilung entstehenden Kosten die 
Größenordnung von Prozeßkosten erreichen. Druckkostenbeiträge kön
nen erheblich sein . Die Erteilungs- oder Abschlußkosten sind es in der 
R egel nicht. 

3 JOHN R . SmPMAN, International Patent Planning, in Harvard Business R eview, 
März /April 1967. 
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Trotzdem kann als Orientierungsgröße der gleiche Wert eingesetzt wer
den, der für die reinen Hinterlegungskosten abgeleitet wurde. Die erforder
lichen Korrekturgrößen für die betriebsinterne Berechnung können durch 
systematische Auswertung der Verfahrenskosten und Erteilungsgebühren 
in den bevorzugten Anmeldungsländern über eine längere Zeitspanne er
mittelt werden. 

Der dritte Kostenfaktor sind die Jahresgebühren. Den zwei Ländern 
ohneJ ahresgebühren (USA und Canada) steht eine Vielzahl von Ländern 
mit ganz unterschiedlichen Patenterhaltungskosten und Gebührenpro
gressionen gegenüber. Hier handelt es sich aber um Festkosten, die sich im 
Spezialfall vorhersagen lassen . 

Für die vorliegende Diskussion kann man davon ausgehen, a) daß die 
Kosten für die Erhaltung eines Patentes über die gesamte Laufzeit ein
schließlich Überwachung der Zahlungsfristen im Durchschnitt bei etwa 
sFr. 3000.- liegen und b ) daß die mittlere Laufzeit bei etwa 30 % der maxi
m alen Laufzeit liegt. In erster Näherung kann man daher für diesen K o
stenfaktor einen Betrag von sFr. 1000.- einsetzen. 

Die Zusammenfassung dieser empirischen Werte ergibt folgende Über
sicht: 

Hinterlegungskosten . . . . . . . . . 
Verfahrenskosten bis und mit Erteilung . 
Jahresgebühren . . . . . . . . . . . 

Durchschnittliche Kosten pro Auslandspatent 

sFr. 1000.- bis 2500.
sFr. 1000.- bis 2500.

sFr.1000.-

sFr. 3000.- bis 6000.-

J eder souveräne Staat kann ein nationales Patentgesetz erlassen und Pa
tente unter diesem Gesetz erteilen. Da es zurzeit rund 120 souveräne Staa
ten gibt, läßt sich aus den empirischen Werten ein Betrag von sFr. 360000.
bis 720000.- als Preis für einen hypothetischen universellen Schutz einer 
einzigen Erfindung errechnen. Diese Kosten sind prohibitiv. 

Territoriale Auswahl 

Durch Streichung der Staaten ohne Patentgesetz, wie Sudan, Thailand 
und Afghanistan, wird das Auswahlproblem nur unbedeutend vermindert, 
selbst wenn man die sogenannten Konfirmationsländer, wie Nigeria, K enya, 

4 E.J. GoRN, Economic Value of Patents, in The Encyclopedia of Patent Practice and 
Invention M anagem ent, R. CALVERT (Ed. ), New York 1964. 
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Tansania, K ambodscha und Burma, dazu nimmt, die lediglich die terri
toriale Bestätigung eines in einem anderen Land erteilten Patentes kennen. 
Es verbleiben dann immer noch mehr als 100 potentielle Anmeldungs
länder. 

Ein weitaus brauchbareres Kriterium ergibt sich aus der jährlichen Pa
tentstatistik der BIRPI. Die Auswertung der letzten Statistik 5 überrascht 
selbst den Praktiker: in nur 12 Ländern wurden 1966 jährlich mehr a ls 
15000 Patente angemeldet (wenn man von den bezüglich ihrer Schutz
wirkung mindestens problematischen Erfindungszertifikaten der Sowjet
union 6 absieht). 

Die folgende Tabelle zeigt die Unterteilung genauer: 

Anzahl der 1966 eingereichten Patentanmeldungen 

m ehr als 40 000: USA,J apan, Bundesrepublik D eutschland, Frankreich, Großbritannien 
mehr als 20000: Canada, Ita lien 
mehr als 10 000: Australien, Belgien, Niederlande, Schweden, Schweiz, Österreich 
m ehr als 5 000: Tschechoslowakei, Südafrika, Brasilien DDR, Dänemark, Mexiko, 

Argentinien, Polen, Indien, Norwegen 
mehr als 1000: Finnland, N euseeland, Griechenland, Israel, Luxemburg, UdSSR (Pa

tente), Jugoslawien, Rumänien, Ungarn, Chi le, Columbien, Irland, 
Korea, Pakistan, Portugal, Venezuela, Bulgarien. 

Die Zahl der in einem Land pro Jahr eingereichten Patentanmeldungen 
ist eine summarische Größe, die ganz unterschiedliche Gegebenheiten, wie 
wirtschaftliche Aktivität, Industrialisierungsgrad, Wirksamkeit des Pa
tentsystems und Rechtssicherheit, umfaßt. Abgesehen von den speziellen 
wirtschaftlichen Interessen des Anmelders stellt diese einfache Zahl das 
brauchbarste einzelne terri toriale Auswahlkriterium dar. Ein vernünftiger 
«weltweiter» Patentschutz, d.h. in den Ländern mit mehr als 1000 Pa
tentanmeldungen pro J ahr, ist somit bereits mit einem Drittel der oben er
wähnten Globalkosten zu erzielen, d.h. sFr. 120 000.- bis 240 000.- . Be
schränkt man sich gar auf die Länder, in denenjährlich wenigstens 10000 
Patentanmeldungen hinterlegt werden, reduzieren sich die empirischen 
Patentkosten nochmals auf etwa ein Drittel, nämlich auf sFr. 42 000.- bis 
84000.-. Diese Zahlen stehen in einem vernünftigen Verhältnis zu den 
allgemeinen Entwicklungs-, Markteinführungs- und Marktsicherungs
kosten einerseits bzw. zu den mit Patenten normalerweise effektiv erziel
baren Marktvorteilen andererseits. 

5 La Propriete Industrielle, ß3e annee, Dec. 1967, Annexe au N° 12. 
6 H AROLD L. RoDIT, Patent Protection in the USSR and in Eastern Europe, The 

Americ.Rev. ofEast-West Trade, Bd. l, Nr. !. 
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Sachliche Auswahl 

Auch der reduzierte «weltweite» Patentschutz ist der Ausnahmefall, 
einfach schon deshalb, weil Patentkosten normalerweise T eil einer vor
geplanten Ausgabenverteilung 7 sind und von Anmeldern mit eigener Pro
duktion in der Praxis mehr als Defensiv- oder Sicherungsinvestitionen 
(Schutz der Forschungs- bzw. Produktionsinvestitionen und Marktein
führungskosten), denn als direkte Ertragsinvestitionen angesehen werden. 

Das Budget begrenzt natürlich auch beim Anmelder ohne eigene Pro
duktion, d.h. dem individuellen Erfinder und den Patentverwertungs
gesellschaften mit eigener Anmeldungstätigkeit, die Aufwendungen für 
Patentanmeldungen im Ausland. 

Um die durch das Budget für Auslandspatente begrenzten Mittel opti
mal zu verteilen, sind weitere Kriterien erforderlich, die sich auf den Ge
genstand der Patente beziehen, genauer gesagt, auf dessen Marktwert 8, 9 • 

Hierzu ist zunächst der Begriff der Neuheit zu klären: im Patentrecht be
deutet Neuheit stets die technische Neuheit. Die Verbesserung eines Erd
öldestillationsverfahrens kann z.B. technisch neu, aber in bezug auf den 
Markt « alt» sein, etwa deshalb, weil sie mit üblichen oder nur geringfügig 
veränderten Anlagen erreicht werden kann. Hier liegt ein definierter be
kannter Marktbereich vor, der durch die bestehende oder vorhersagbare 
Raffinerie-Industrie begrenzt ist. Die Auswahl der Auslandspatente kann 
sich daher auf die Länder beschränken, die eine solche Industrie in nen
nenswerter Größe besitzen. 

Für die Auswahl der Anmeldungsländer bei einer marktmäßig neuen 
Erfindung kann der potentielle Markt nur geschätzt werden, und zwar im 
Hinblick auf Hersteller und Verbraucher. Die Technik der Marktanalyse 
kann bei marktmäßig neuen Objekten heute meist noch keine zuverlässi
gen Prognosen liefern und es gibt zahlreiche Beispiele für völliges Versagen 
der Prognose von Marktchancen. So hat beispielsweise der Erfinder des 
Xerox-Systems seine R echte praktisch allen in den USA auf dem Sektor 
der Bürotechnik tätigen Firmen angeboten, ehe er schließlich mit Hilfe 
des Batelle-Institutes Erfolg h atte10. 

Da die Marktanalyse die einzige Alternative zum «Fingerspitzenge-

7 W . R. SHERMAN, Effective Foreign Patenting, in Patent Procurement and Exploita
tion, Washington, D.C. , 1963. 

8 W. ALDERSON, V . T ERPSTRA, S . .J. SHAPIRO: Patentsand Progress, Homewood, III. , 1965. 
9 W . E. ScHEER, Market Surveys and Patents, in R. CALVERT (Ed. ) The Encyclopedia 

of Patent Practice and Invention Management, New York 1964. 
10 R . T. DoRL, Strategy for Patent Profits, Park Ridge, N..J. 1967. 
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fühl» ist, sollten die Ergebnisse dieser Arbeit aber grundsätzlich bei der 
Entscheidung, wo im Ausland anzumelden ist, berücksichtigt werden. 

Besonders wertvoll für die Orientierung sind die Ergebnisse der Markt
analyse dann, wenn sie nach einer Erfahrung aus der Lizenzpraxis aus
gewertet werden: bei der Analyse von Lizenzabkommen in verschiedenen 
Ländern mit gleichem Lizenzgegenstand zeigt sich, daß ein Bruchteil der 
Lizenzabkommen einen überwiegenden Teil der Lizenzeinkünfte des Li
zenzgebers bringt. Diese ungleichmäßige Verteilung der Effizienz ist ein 
täglich auf allen Gebieten des Lebens zu beobachtendes Phänomen und 
kann als zusätzliches oder selbständiges Kriterium für Auslandsanmel
dungen praktisch verwertet werden. 

Man kann beispielsweise aufgrund der Marktanalyse eine additive oder 
multiplikative Größe der berechneten Umsatz- und H erstellungszahlen 
für j edes einzelne Land ableiten. Die so erhaltenen Größen werden gra
phisch nebeneinander für die in Frage kommenden Länder dargestellt und 
dann in möglichst guter Annäherung an die Gaußsche Glockenkurve ge
ordnet. Die im Randbereich der Glockenkurve liegenden Länder können 
nun sukzessive abgestrichen werden, bis im Zentralbereich der Glocken
kurve eine relativ geringe Anzahl von Ländern verbleibt, die einen Groß
teil, z.B. 80 %, des erwarteten Verkaufs- bzw. H erstellungsumsatzes ver
sprechen11. 

Eine weitere wesentliche Orientierungshilfe sind die bestehenden Struk
turen, mit denen der Anmelder direkt oder indirekt auf den Auslands
markt einwirken kann, z.B. Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften mit 
eigener Produktion bzw. Vertriebsorganisation, oder bestehende Lizenz
abkommen 12 . Auch das internationale Anmeldungsspektrum der Kon
kurrenzfirmen kann in R echnung gestellt werden. 

Ferner sind die bekannten patentrechtlichen Gesichtspunkte zu be
rücksichtigen, nämlich a) der Ausschluß oder die Beschränkung der Pa
tentierbarkeit bestimmter Erfindungstypen 13, wie Pharmazeutika, Le
bensmittel, Computerprogramme und chemische Stoffe, durch die Pa
tentgesetze der verschiedenen Länder; b) die Frage des Produkt- oder 
Verfahrensschutzes und der daraus sich ergebenden praktischen Folgen für 

11 H ELMUT E. SEIFERT, Auswahl von Auslandsanmeldungen mit statistischen M etho
den, unveröffentlichte Arbeit, mit freundlicher Genehmigung des Autors. 

12 A. SCHMIDT, Aktive Patent- und Lizenzpolitik in Industrie und Wirtschaft, Düssel
dorf 1967. 

13 S. D . GOLDSMITH, Foreign Patents, und I. L. WoLK. Pharmaceu tical Patent Prac
tice, beide in The Encyclopedia of Patent Practice and Invention Management. 
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die Überwachung des Marktes auf Patentverletzung14 ; c) die Frage der 
Unionszugehörigkeit des Erstanmeldungslandes und der geplanten Län
der für die Parallelpatente. 

Abschließend zu diesem Abschnitt sind noch zwei weitere Gesichts
punkte für die Auswahl der Auslandspatente zu erwähnen, nämlich die 
unterschiedliche Besteuerung von Lizenzeinnahmen und kartellrechtliche 
Fragen. Eine allgemeine Darstellung würde hier aber zu weit führen . 

Technik der Patentarbeit im Ausland 

Die Intensität der Patentarbeit eines Anmelders, d.h. die Zahl seiner 
Erstanmeldungen pro Jahr, bestimmt die Arbeitstechnik im Inland und 
Ausland 15 : 

Eine Firma, die nur gelegentlich Erfindungen hervorbringt, wird wie 
der individuelle Erfinder zunächst einen selbständigen Patentanwalt her
anziehen, weil eine eigene Patentabteilung bei weniger als etwa 10 Erst
anmeldungen pro Jahr normalerweise unrentabel ist. D as erste Modell für 
die Patentarbeit ist daher der « Kleinbetrieb » ohne eigene Patentabtei
lung, häufig auch ohne formelle Entwicklungsabteilung. 

Das zweite Modell ist der «Mittelbetrieb», d.h. eine Firma mit mehr als 
10 und bis etwa 100 Erstanmeldungen pro Jahr. Ein solcher Betrieb hat 
meist eine eigene Patentabteilung und betreibt systematische Entwicklung 
bzw. Forschung auf einem begrenzten Gebiet. Er hat ferner Lizenzinteres
sen im In- und Ausland. 

D as dritte Modell ist der « Großbetrieb». Er wird in der R egel ein sorg
fältig gepflegtes Forschungs- und Entwicklungsprogramm haben und 
mehr als 100 Erstanmeldungen pro Jahr hervorbringen. Die Pa tentabtei
lung kann zentral oder dezentral aufgebaut sein und wird im Extremfall 
eine eigene Auslandspatentabteilung haben. Bei dieser Kategorie ist eine 
a llgemeine Kostenempirik der gesamten Patentarbeit möglich . Das Budget 
für alle Patentkosten (Inland , Ausland, Jahresgebühren, aber ohne die 
Kosten gerichtlicher Auseinandersetzungen) kann danach etwa 3- 5 ¾ der 
Aufwendungen für Forschung und Entwicklung betragen. Dividiert man 
die Forschungs- und Entwicklungskosten durch die Zahl der Erstanmel
dungen, so ergibt sich überraschend häufig ein Mittelwert von ca. 0,5 Mil-

14 J. ScHWANHÄUSSER, Stoff- und Verfahrensschutz chemischer Erfindungen, Köln 
1962 . 

15 W. WADE, The Corporate Pa tent Department, Ardmore, Penn . 1963. 
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lionen sFr. Forschungs- und Entwicklungskosten 16 pro angemeldete Er
findung. Die eben genannten Zahlen sind aber schon wegen der schwieri
gen Erfassung der Forschungs- und Entwicklungskosten problematisch 
und nur für eine sehr grobe Orientierung brauchbar. 

Die Bezeichnung « Klein-, Mittel- und Großbetrieb» gilt hier natürlich 
nur für die Patentarbeit und es gibt Firmen, die zwar wirtschaftlich Groß
betriebe, in b ezug auf die Patentarbeit aber höchstens Mittelbetriebe sind. 
Umgekehrt können manche Forschungsfirmen oder Patentverwertungs
gesellschaften trotz relativ geringer wirtschaftlicher Größe patentmäßig 
als Mittel- oder sogar Großbetrieb angesehen werden. Die Neigung zu Pa
tentanmeldungen (in der amerikanischen Literatur als « Patent Propensi
ty» bezeichnet) ist in den Industriezweigen ganz unterschiedlich 17• 

Die Auslandvertretung 

Die gegebene «Patentgröße» des Anmelders entsprechend den drei 
Grundmodellen wirkt sich sofort auf die erste Gegebenheit der Patent
arbeit im Ausland aus, nämlich \,Vahl und Verwendung des V ertreters. 
Die meisten Patentgesetze verlangen, daß der ausländische Anmelder sich 
im Inland vertreten läßt oder wenigstens eine inländische Zustelladresse 
besitzt . In Ländern, deren Patentgesetze keine gesetzliche Qualifizierung 
d es Vertreters bzw. nur eine Zustelladresse vorschreiben, kann der An
melder praktisch direkt mit dem Patentamt verkehren. 

Die V erwendung solcher « Postkasten »-Vertretungen ist aber eher die 
Ausnahme als die Regel. In kritischen Fällen muß häufig doch ein mit Pra
xis und Gesetz des Landes vertrauter Bera ter zugezogen werden und dies 
kann schwierig sein, wenn im Routinebetrieb kein ständiger qualifizierter 
V ertreter eingeschaltet ist. 

Der Kleinbetrieb verkehrt normalerweise nicht direkt mit dem Aus
landsvertreter. D er Haus-Patentanwalt übernimmt diese Funktion und 
wird dem Anmelder lediglich die Fragen zur Entscheidung vorlegen, die 
eine technische D etailkenntnis des Anmeldungsgegenstandes erfordern 
bzw. mit Kosten behaftet sind 18 . 

1 6 R. CALVERT, Evaluating Inventions for Filing, The Encyclopedia of Patent Practice 
and Invention Management. 

1 7 R. T. D oRL, loc. cit. 
18 F. E. LORD, The Patent Agent a nd Company Patent Policy, The Chartered Institute 

of Pa tent Agents, London. 
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Beim Mittelbetrieb steht die Patentabteilung häufig in direkter Ver
bindung mit dem Auslandsvertreter. Manchmal wird für Ländergruppen 
gleicher Sprache ein zentraler Vertreter eingesetzt. 

Der Großbetrieb wird zum Teil direkt mit den örtlichen Vertretern ver
kehren, zum Teil im Ausland über eigene Niederlassungen mit Patent
abteilungen verfügen und gelegentlich auch zentrale Vertreter für Länder
gruppen verwenden. 

Die Pflege und der Ausbau des Vertreter- oder Vertretungsnetzes ist ein 
maßgeblicher Faktor für den reibungslosen Ablauf der routinemäßigen 
Patentarbeit. 

Die notwendige Qualität der Vertretung im Ausland kann nach folgen
den Gesichtspunkten beurteilt und überprüft werden : 

1. sachliche Kompetenz (Verfügbarkeit eines entsprechenden Spezialisten auf dem in 
Frage kommenden Sachgebiet); 

2. sprachliche Kompetenz (Fähigkeit, die Erfordernisse des V erfahrens im gegebenen 
Land adäquat in der Sprache des Anmelders auszudrücken); 

3. rechtlich e Kompetenz (ausreichende K enntnisse der örtlichen Praxis, Gesetzgebung 
und Gerichtspraxis); 

4. Integritä t. 

Dazu kommt noch die methodische Qualität, etwa nach folgenden Kri
terien: 

5. rasche Bearbeitung; 
6. zuverlässige Fristüberwachung ; 
7. selbständiges Arbeiten bei fehlenden oder unvollkommenen Instruktionen, und 
8. Preiswürdigkeit. 

Es lohnt sich, die Qualität der Auslandsvertretung laufend zu über
wachen. Durch persönlichen Kontakt und konstruktive Kritik lassen sich 
die in der Praxis unvermeidbaren Schwierigkeiten meist überwinden. Ist 
dies nicht möglich, muß die Auslandsvertretung gewechselt werden. 

Qualität von Anmeldung und Patent 

Die Qualität einer Patentanmeldung ist durch die Qualität der Erfindung 
und die Art ihrer formalen Darstellung (Beschreibung), die Qualität des 
Patentes dagegen durch den daraus ableitbaren R echtsschutz bes timmt. 
Die Qualität der Erfindung sollte normalerweise für die Entscheidung zu 
Patentanmeldungen im Ausland maßgeblich sein und geprüft werden. Die 
Basis für die Beurteilung ist der Stand der Technik, d.h. meist das Ergebnis 
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einer Recherche 19, 20, 21 . Deren Bedeutung für die Auslandsarbeit kann gar 
nicht genügend unterstrichen werden. Die eingangs ermittelten empiri
schen Patentkosten zeigen, daß ein einziges Auslandspatent wesentlich 
mehr kostet, als eine normale Neuheitsrecherche. 

Die größten Schwierigkeiten treten hier beim Kleinbetrieb oder beim 
individuellen Erfinder auf, weil die eigene Dokumentation meist nur un
genügend ist, die Marktkenntnis häufig überschätzt wird und R echerchen 
als zu teuer angesehen werden. Die Entscheidung zu Auslandsanmeldun
gen ist Sache der Betriebsleitung bzw. des Erfinders , die Beratung durch 
einen Patentanwalt unerläßlich. 

Der Mittelbetrieb sollte auf seinem Entwicklungsgebiet über eine aus
reichende Dokumentation verfügen oder wenigstens Zugang dazu haben. 
Kosten für ergänzende Fremdrecherchen werden hier eher in Kaufgenom
men. Die Auswahl der im Ausland zu hinterlegenden Anmeldungen erfolgt 
meist durch den Leiter der Patentabteilung. Die Betriebsleitung ent
scheidet. 

Patent-Großbetriebe verfügen fast stets über eine ausgezeichnete Doku
mentation, zum T eil schon in computerisierter Form mit der hierfür cha
rakteristischen kurzen Zugriffszeit. Die Auswahl von Auslandsanmeldun
gen und auch die Entscheidung liegt hier meist entweder im Kompetenz
bereich des Leiters der Patentabteilung oder der Forschungsabteilung. 
W enn die Beurteilung der M arktchancen für die Auswahl von Auslands
anmeldungen wichtig ist, müssen die relevanten Informationen der Pa
tentabteilung zur Verfügung stehen. Die H auptgefahr ist, daß aus M angel 
an Informationen und /oder aus Mangel an zugestandener Entscheidungs
kompetenz zu viel Auslandsanmeldungen hinterlegt und damit unver
hältnismäßig hohe Kosten verursacht werden. Es ist ein Management
Problem, hier durch D elegation und Informationsverteilung Abhilfe zu 
schaffen. 

Für die form ale Qualitä t der Anmeldung des Patentkleinbetriebes oder 
individuellen Erfinders ist der H aus-Patentanwalt verantwortlich. Bei Mit
tel- und Großbetrieben ist dies Aufgabe der Patentabteilung. 

Für alle Kategorien der Patentarbeit im Ausland gelten folgende Ge
sichtspunkte : 

19 A. SCHMIDT, Auswahl von Patentanmeldungen im Ausland, Mitt. der deutsch en 
Patentanwälte, i\tlai 1968. 

20 A. SCHMIDT, Die Patentabteilung im Betrieb, Düsseldorf 1963. 
21 A. Bou1u, Direc tion des Entreprises et Brevets d 'Invention, Paris 1961. 
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1. Notwendigkeit einer vollständigen und sorgfältigen Neuheitsrecherche des Anmel
dungsgegenstandes; 

2. Qualität der Erfindung, und zwar Neuheit und Abgrenzbarkeit des Anmeldungs
gegenstandes gegen d en Stand der Technik; 

3. formale Qualität d es Grundanmeldungstextes. Dieser Gesichtspunkt ist abgesehen von 
d en vermeidbaren Kosten einer mehrfachen formalen Umarbeitung durch die Aus
landsvertreter auch für die sachliche Qualität der Auslandsanmeldungen deshalb 
wichtig, weil der Anmeldungstext in der R egel in mehrere Sprachen übersetzt werden 
muß und die Unklarheit eines T extes durch Übersetzung katastrophale Ausmaße an
nehmen kann. Kritische Zahlenwerte sollten mehr als einmal im Text erscheinen. 

Für die definitive Auswahl der Patentanmeldungen im Ausland kann 
bei Groß- und Mittelbetrieben ein Patentkomitee gebildet werden, bei
spielsweise vom Leiter der Patentabteilung, dem Leiter der Forschungs
und Entwicklungsabteilung und dem Marketingdirektor und /oder Ver
kaufsleiter22. Über Nutzen und Wfrksamkeit dieser Komitees besteht in 
der Industrie keine einheitliche Meinung. 

Zur Verbesserung der Arbeit und zur Einsparung von Kosten bei Aus
landsanmeldung können folgende Vorschläge 22 gemacht werden: 

1. D er T ext der Ersta nmeldung soll rechtzeitig vor der Hinterlegung von Auslands
anmeldungen in materieller und formaler Hinsicht überprüft werden. Hierbei ist der 
seit d er Anmeldung noch aufgefund ene Stand der T echnik zu berücksichtigen, ebenso 
technische Weiterentwicklungen und zusä tzliche Erfahrungen. Es ist aufÜberse tzbar
keit zu achten, d.h . d er Satzbau soll so einfach wie möglich sein. Technischer Jargon 
sollte vermieden oder, wenn unvermeidbar, durch entsprechende übersetzbare Er
läuterungen ergänzt werden. W enn möglich, sind m ehrere Erstanmeldungen zusam
menzufassen; 

2. Doppelarbeit ist vermeidbar. Dies gilt b esonders für Übersetzungen, d.h. man sollte 
j eweils nur eine, dafür aber erstklassige Übersetzung für die Anmeldungsländer glei
cher Fremdsprache beschaffen ; 

3. bei bestehenden Lizenzverhältmssen kann man vorsehen, daß der Lizenznehmer 
einen angem essenen T eil der Kosten für Anmeldung, V erfahren und Jahresgebühren 
übernimmt ; 

4 . wenn ein Anmelder über mehr Auslandspa tente verfügt, als er zusammen mit seinen 
effektiven Lizenznehmern verwendet, sollte die Patentverwertung aktiviert werden. 
Dies bed eutet, daß man den Vorrat an Schutzrechten, besonders im Ausland, regel
m äßig, z.B. einmal imJ ahr, überprüft und fes tstellt, welche Schutzrechte effektiv ver
wendet und welche für die Patentverwertung vorgesehen werden können; 

5. nicht benützte und ni cht verwertbare Auslandspatente, die keine sonstigen erkenn
baren Wirkungen haben, sollten rechtzeitig fallengelassen werden. Die M ethodik bzw. 
Kompetenz beim Rückzug oder Fa llenlassen von Schutzrechten kann grundsätzlich 
g leich sein, wie bei d er Entscheidung zur Hinterlegung von Auslandsanmeldungen . 

22 W. WADE, loc. cit. 
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Informationsaustausch 

Auf dem hier behandelten Gebiet gibt es nur wenig für den Praktiker 
brauchbare europäische Literatur. D a die Patentarbeit zum Bereich der 
betrieblichen Intimsphäre gehört, treffen auch Versuche zum Erfahrungs
austausch auf Hindernisse. 

Dieser Mangel an Informationspermeabilität auf dem Patentsektor gilt 
offenbar nicht für die V ereinigten Staaten. Von dort kommt eine benei
denswerte Vielfalt von Veröffentlichungen und Untersuchungen. Eine 
R eihe von Instituten sammelt und verteilt Informationen zur Patentarbeit. 
M eist bedient man sich dazu der Umfragetechnik. Die Beteiligung ist er
staunlich gut, doch sind die so erhaltenen Erfahrungswerte auf die ameri
kanische Praxis zugeschnitten und daher für europäische Verhältnisse 
höchstens bedingt relevant. 

Es wäre sicher im Interesse der am Patentwesen interessierten Indu
strien, hier Abhilfe zu schaffen. Die Patentkommission (Arbeitsgruppe 
Nr. 1) der EIRMA **ist beispielsweise ein Podium für Informationssamm
lung und Informationsweitergabe auf dem Gebiet der betrieblichen Pa
tentarbeit. 

Zusammenfassung 

Auslandspatente sind teuer. Die tatsächlichen Kosten lassen sich mit den 
gesetzlichen und tariflichen Festgebühren nicht hinreichend genau ab
schätzen. Es werden empirische W erte für die hauptsächlichen Kosten
faktoren, und zwar Hinterlegung, Erteilungsverfahren und J ahresgebüh
ren, entwickelt. Die so ermittelten Kosten machen es deutlich, daß eine 
sinnvolle Beschränkung der Anmeldung von Patenten im Ausland nötig 
ist. Es werden Auswahlkriterien diskutiert. Dann werden die Grundzüge 
der Patentarbeit im Ausland umrissen und Möglichkeiten zur V erminde
rung der Kosten sowie zur V erbesserung des Nutzungsgrades der aufzu
wendenden Mittel aufgezeigt . 

** European Industrial R esearch M anagement Association. 



Schweizerische Rechtsprechung 

I. Patentrecht 

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH 

(Mitarbeiter JACQUES GUYET, Genf) 

PatG Art. 3 Abs. 3 und Art. 26 Abs. l <i/f. 5 

Verhältnis von Art. 3 Abs. 3 zu Art. 26 Abs.] Zf/f. 5 PatG bezüglich Erfindungs
identität. 
Die Gleichheit zweier Erfindungen ist durch Gegenüberstellung der allenfalls an 
Hand der ursprünglichen Gesuchs- bzw. Prioritätsunterlagen konkretisierten 
Ansprüche zu beurteilen, wobei die Erfindungsdefi,nitionen als Regeln zu techni
schem Handeln als Ganzes miteinander zu vergleichen sind. 
Gleichheit der E1findungen kann auch bei abweichender Formulierung der An
sprüche gegeben sein . 
Für die Verwirklichung der Erfindung belanglose Merkmale, sog. Überbestim
mungen, welche den Kern der L ehre nicht berühren, bleiben beim Vergleich außer 
B etracht. 

Mittel, deren technische Aquivalenz dem Fachmann absolut geläufig ist, sind als 
gleich zu betrachten. 
Erfindungshöhe und technischer Fortschritt bringen den Anmeldungsgegenstand in 
Vergleich zum bekannten Stand der T echnik und sind daher keine Kriterien der 
Identitätsprüfung gemäß Art. 3 Abs. 3 PatG. 
Im Sinne von Art. 3 Abs. 3 PatG haben ein früheres Recht einerseits und die spätere 
Anmeldung andererseits dann die gleiche Eifindung zum Gegenstand, wenn ihre 
allenfalls an Hand der ursprünglichen Unterlagen konkretisierten Ansprüche eine 
L ehre zu technischem Handeln offenbaren, die zur Lösung der gleichen Aufgabe auf 
demselben Gebiet der Technik die gleichen für diese Lösung wesentlichen, d.h. not
wendigen Mittel vorschlägt, oder solche äquivalente lvfittel, deren wahlweise Ver
wendung für den Fachmann eine absolute Selbstverständlichkeit darstellt. 

R elation entre l' art. 3, J e al. et l' art. 26, Jer al., eh . 5 LEI concernant l'identite 
d' inventions. 
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L'identite de deux inventions doit s' apprecier en confrontant les revendications, 
concretisees au besoin d l' aide des pieces techniques initiales relatives d la demande 
ou aux documents de priorite. lt y aura lieu pour ce faire de comparer dans leur 
ensemble les definitions considerees comme regles techniques. 
ll peut y avoir identite des inventions meme en cas de redaction divergente de leurs 
revendications. 
N' entrent pas dans les elements de comparaison les caracteristiques sans impor
tance pour la realisation de l'invention, c' est-d-dire les indications superfiues qui ne 
touchent pas le fand du probleme. 
Des moyens, dont l' equivalence technique est totalement familiere d l' homme du 
metier, doivent etre consideres comme etant identiques. 
Le niveau inventif et le progres technique permettent de comparer l' objet de la de
mande avec l' itat connu de la technique et ne constituent pas, des lors, des criteres 
d'examen d'identite selon l'art.3, Je al. LEI. 
Au sens de l' art. 3, Je al. LEI, un droit anterieur et La demande de brevet poste
rieure ont pour objet la meme invention lorsque les deux revendications ( concretisees 
au besoin en se fondant sur les pieces techniques initiales) proposent pour la solu
tion du meme probleme dans le meme secteur de la technique, le recours soit d des 
moyens essentiels ( c' est-d-dire indispensables) pour parvenir d cette solution, soit 
d des moyens consideres comme equivalents ( c' est-d-dire des moyens que de taute 
evidence l' homme de metier emploierait indijferemment). 

PMMBl. 1968 I 16ff., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung vom 15. No
vember 1967 i.S. Etablissements Kuhlmann gegen Farbenfabriken 
Bayer. 

A. Am 30.Juli 1965 ist das von den Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft (Bayer) 
am 28.Februar 1964 a ls T eilgesuch ihrer Anmeldung 1812/62 vom 14.Februar 1962 -
mit deutscher Priorität vom 10. März 1961 - eingereichte Patentgesuch Nr. 2472/64 für 
ein «Verfahren zum Färben und Bedrucken hydroxylgruppenhaltiger Textilmateria
lien» im PMMBl.1965 II 524 gemäß Art.98/99 PatG und Art. 50ff. PatV II bekannt
gemacht worden. Die Etablissements Kuhlmann in Paris (Kuhlmann) erhoben gegen 
die Erteilung des Patentes an Bayer gestützt auf Art.101 PatG Einspruch, indem sie der 
Anmeldung Bayer ihr eigenes, am 30. November 1963 im PMMBI. 1963 II 534 bekannt
gemachtes Patentgesuch 14895/61 vom 22. Dezember 1961 - mit französischen T eil
prioritäten vom 26.Dezember 1960, 10.August und 9.Dezember 1961 - , betitelt « pro
cede de coloration d es fibres naturelles ou synthetiques contenant des groupes hydroxy 
ou imino», als ä lteres Recht im Sinne von Art. 3 Abs. 3 PatG entgegenhielten . 

B. Die Patentabteilung I kam im Verfahren gemäß Art. 102 PatG sowie Art. 48 Abs. 3 
und 61 Abs. 1 PatV II - nach Erlaß von zwei Zwischenberichten - d azu, das von d er 
Einsprecherin in ihrer Prioritätsanmeldung vom 26. D ezember 1960 beschriebene Ver
fahren wegen der vorhandenen Unterschiede zur bekämpften Anmeldung Bayer nicht 
a ls patenthinderndes älteres R echt gegenüber dieser zu betrachten. Sie stellte daher in 
ihrem Entscheid vom 2 1. Oktober 1966 das Vorhandensein der Voraussetzungen für die 
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Erteilung eines Patentes auf Grund d er ausgelegten technischen Unterlagen des Patent
gesuches Bayer, Nr. 2472/64, fes t und wies damit d en Einspruch Kuhlmann ab. 

C . Hiegegen richtet sich die vorliegende, gemäß Art. 106 Abs. 1 erhobene Beschwerde 
der Einsprecherin, womit diese der Beschwerdeabteilung beantragt, den Entscheid der 
Patentabteilung I aufzuheben und die Erteilung eines Patentes an Bayer auf Grund deren 
Anmeldung 24 72 /64 im Sinne von Art. 3 Abs. 3 PatG zu verweigern . 

Die Patentbewerberin schließt auf Abweisung der Beschwerde und Erteilung des 
Patentes im beantragten Umfang. 

Die Beschwerdeabteilung weist die Beschwerde mit folgend en Erwägungen ab : 
I. Im Verfahren mit amtlicher Vorprüfung kann gegen die Erteilung eines Patentes 

gemäß Art. I 0 1 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 3 PatG Einspruch erhoben werden, 
wenn die gleiche Erfindung bereits Gegenstand einer früheren oder prioritätsälteren 
schweizerischen Patentanmeldung ist. 

In der vorliegenden Beschwerdesache behauptet die Beschwerdeführerin Kuhlmann, 
mit dem bekanntgemachten Teilgesuch 1812/64 vom 14.Februar 1962 begehre Bayer 
für die gleiche Erfindung Patentschutz, die sie selbst unter Beanspruchung der französi
schen Priorität vom 26. Dezember 1960 in der Schweiz am 22. Dezember 196 1 unter 
Gesu chsnummer 14895/61 zur Patentierung angemeldet habe. 

Die Beschwerdeabteilung hat somit zu entscheiden, ob tatsächlich die erwähnten 
Patentgesuche Bayer und Kuhlmann unter Berücksichtigung der von beiden Parteien 
geltend gemachten Prioritäten die gleiche Erfindung zum Gegenstand haben oder nicht. 

2. In einem Falle angeblich resultierender Doppelpa tentierung hat die II. Beschwerde
abteilung in grundsätzlicher Beziehung folgende Überlegungen angestellt: 

a ) Die Prüfungsstelle (Art. 96 Abs. 2 und Art. 97 PatG) und auf Einspruch hin die 
Patentabteilung (Art. 101 Abs. 2 PatG) haben die Erteilung eines Patentes zu verweigern, 
wenn dem Patentbewerber gem äß Art. 3 Abs. 3 PatG kein R echt auf das Patent zusteht. 
Diese Vorschrift lautet: « Haben mehrere die Erfindung unabhängig voneinander 
gemacht, so steht das R echt auf die Erfindung d em zu , d er sich auf die frühere oder 
prioritätsältere Anmeldung berufen kann. » Ein im Hinblick auf diese Bestimmung zu 
Unrecht für die gleiche Erfindung erteiltes jüngeres Patent wäre durch d en Richter auf 
Grund von Art. 26 Abs. 1 Ziff. 5 PatG auf Klage hin nichtig zu erklären . Danach stellt 
es nämlich einen N ichtigkeitsgrund dar, «wenn für die Erfindung auf Grund einer frü
heren oder prioritätsälter en Anmeldung ein gültiges Patent erteilt worden ist». 

Abgesehen davon, daß Art. 3 Abs. 3 PatG das Rech t auf das Patent regelt für den Fall, 
daß verschiedene Personen die gleich e Erfindung unabhängig voneinander gemacht 
haben, während es nach Art . 26 Ziff. 5 auch dann einen Nichtigkeitsgrund darstellt, 
wenn ein und dieselbe Person für dieselbe Erfindung mehrere Pa tente erwirkt hat (Verbot 
d er Doppelpa tentierung), und abgesehen weiter davon, da ß ein jüngeres Patent gemäß 
Art. 26 Ziff. 5 nur d ann nichtig ist, wenn das ältere Patent ein gültiges ist, sind in bezug auf 
die Beurteilung d er Tatbestände dieser beiden G esetzesbestimmungen die gleichen Kri
terien anzuwenden. Insbesondere beurteilt si ch zweifellos nach d en gleichen Regeln, 
worauf es a nkommt, damit von gleichen Erfindungen im Sinne dieser Vorschriften die 
R ed e sein kann (PMMBI. 1967 I 31, Erw.2 ). 

Zwar fehlt in den d eutschsprachigen T exten der hier interessierenden Gesetzesbestim
mungen - im Gegensatz zu d en entsprechenden französischen und ita lienischen Texten -
das Wort « gleiche» (Erfindung), j edoch ergibt sich aus dem Sinn beider Vorschriften, 
daß unter « der Erfindung» nur eben « die gleich e Erfindung» gemeint sein kann. 

b ) Daß, unbekümmert darum, nach welchen Kriterien sich die «Gleichheit » zweier 
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Erfindungen beurteilt, nur jeweils die - a llenfalls an Hand der ursprünglichen Unter
lagen konkretisier ten - Ansprüche einander gegenüberzustellen sind, ergibt sich aus 
Art. 51 Abs. 1 PatG: Für jedes Patent ha t der Patentbewerber einen Patentanspruch auf
zustellen, in welchem er die Erfindung definiert. Die Erfindung darf also nicht einer 
beliebigen Stelle der Patentschrift entnommen werden, sondern ist im Anspruch definiert 
(MATTER, Aktuelle Fragen aus dem Gebiet des Patent- und des Patentprozeßrechtes, 
ZSR 1944, S. 61 a ). Worin die beiden zu vergleichenden Erfindungen besteh en, ist 
darum den - wie gesagt, a llenfalls konkretisierten - Patentansprüchen zu entnehmen 
(vgl. auch BGE 70 II 235). 

Die etwa abweichende d eutsche R echtsprechung erklärt sich mit der für die d eutsch e 
Lehre spezifischen, dem schweizerischen R echt fremden Lehre vom allgemeinen Er
findungsgedanken (vgl. z.B. das U rtei l des D eutschen Bundesgerichtshofes in GRUR 
1965, 28ff. oder GRUR 1967, 390ff. und die dortigen Zitate auf S. 392, Fußnote 10, 
betr. Ablehnung des «allgemeinen Erfindungsgedankens» in der Schweiz) . 

Hingegen ist die Unterscheidung innerhalb eines Anspruchs zwischen Oberbegriff 
und kennzeichnendem T eil ohne Belang (BGE 83 II 225; WEIDLICH und BLUM, Das 
schweiz. Patentrecht, Kommentar zum a lten Pa tG, S.157 ; BLu M/PEDRAZZINI, Das 
schweiz . Patentrecht, Band II, S.548; vgl. a uch BPatGerE Band 7, S.28). Der Patent
anspruch als Ganzes stellt die Definition der Erfindung dar (im gleichen Sinne vgl. auch 
GRUR int. 1967, 15/ 16). Die Erfindungsdefinitionen als R egeln zu technischem Han
deln (PMMBI.1965 I 33, Erw.2, Abs. 2, und dortige Zitate) sind bei der Identitäts
prüfung a ls Ganzes miteinander zu vergleichen (BLuM/PEDRAZZINr, Band I , S.3 14 
unten) . 

Dabei ist G leichheit der Erfindungen nicht nur bei wörtlicher Übereinstimmung der 
Ansprüche gegeben. Selbstverständlich kann nichts darauf ankommen, daß zur Defi 
nition der gleichen Erfindung andere W orte verwendet werden, d .h. die gleiche Lehre 
zum technischen H a ndeln anders formuli ert ist. Da es bei der Identitätsprüfung darum 
geht, die eigentlichen Erfindungsideen miteinander zu vergleich en , kann es auch nicht 
auffür die Wirkung der Erfindung belanglose M erkmale, sog. Überbestimmungen (vgl. 
etwa GRUR 1951 , 81 ) ankommen, die den Kern der Lehre nicht verändern. 

Es haben aber nicht nur die für die Lösung der dem Erfinder gestellten Aufgabe 
belanglosen Merkmale unberücksichtigt zu bleiben, sondern Mittel, deren Äquivalenz 
hinsichtlich der gestellten Aufgabe d em Fachmann absolut geläufig ist, sind einander 
gleichzustellen ; d enn d er Ersatz eines Arbeitsmittels a ls Träger einer bestimmten Funk
tion durch ein dem Fachmann zur Lösung derselben oder einer ähnlichen Aufgabe 
absolut geläufiges Mittel mit gleicher Funktion und übereinstimmendem technischem 
Effekt verändert, auf dem gleich en technisch en Gebiet angewandt, das W esen selbst d er 
Erfindung nicht. Vielmehr ist davon auszugehen, d ie wahlweise V erwendung derartiger 
d em Fachmann a ls technisch-äquivalent absolut geläufiger Mittel sei in j eder R egel für 
d en Fachmann selbstverständlich mit enthalten. Mit dem einen im Anspruch erwähnten 
Ar bei tsmi ttel sind für den Fachmann unmittelbar weitere gegeben ( MATTER, op. ci t. 8 7 a) . 
Würde man übrigens den Begriff der Gleichheit absolut versteh en und also äquivalente 
Lösungen a ls nicht «gleich » betrachten, so könnte nichts gegen die rechtsgültige Paten
tierung einer zu derj enigen des ä lteren R echts äquivalenten Lösung eingewendet werd en, 
und dieses R esultat würde es dem Anmelder gestatten, vor der Bekanntmachung seiner 
früheren Anmeldung ein auf ein solches selbstverständliches Äquivalent gerichtetes 
Patentgesu ch einzureichen und auf diese W eise, nachdem infolge d er Äquivalenz die 
beiden Pa tente effektiv denselben Schutz genössen (TROLLER, Immaterialgüterrecht, 
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Band II, S.867), die Schutzdauer seiner Erfindung zu verlängern. (Vgl. PMMBl.1967 
1 31 /32, Erw.3 .) 

c) Der in der Literatur vorherrschenden Ansicht, daß der Gegenstand der jüngeren 
Anmeldung gegenüber demjenigen der älteren, am Prioritäts- bzw. Anmeldungsdatum 
der jüngeren noch nicht veröffentlichten Anmeldung oder eines entsprechenden Patentes, 
über Erfindungshöhe (TROLLER, Band II, 712 ) oder zusätzlich auch noch über einen 
technischen Fortschritt (BLuM/PEDRAZZINI, Band II, S. 141 ) verfügen müsse, vermag die 
Beschwerdeabteilung nicht zu folgen (PMMBl. 1967 1 32, Erw.4) . 

Weder der Begriff der Erfindungshöhe noch derjenige des technischen Fortschritts ist 
als solcher im PatG enthalten. Art. I Abs. I führt lediglich aus, daß Patente erteilt werden 
für neue gewerblich anwendbare Erfindungen. Aus dem Begriff «neue Erfindung» hat 
die Rechtsprechung die Folgerung hergeleitet, daß das Vorliegen einer neuen Erfindung 
nur dann anzuerkennen sei, wenn die Erfindung gegenüber dem bekannten Stand der 
Technik einen technischen Fortschritt darstellt und Erfindungshöhe aufweist (PMMBI. 
1962 1 46/47). Eine Prüfung auf Erfindungshöhe und technischen Fortschritt stellt also 
stets den Anmeldungsgegenstand in Vergleich mit d em bekannten Stand der Technik (im 
gleichen Sinne WINTER, in Propr.lnd. 1957, S.221 ). Da das ältere Recht im Sinne von 
Art. 3 Abs. 3 bzw. Art. 26 Ziff. 5 PatG nicht zu dem am Anmeldungs- bzw. Prioritäts
datum der jüngeren Anmeldung bekannten Stand der T echnik zählt, sind Erfindungs
höhe und technischer Fortschritt, die den Anmeldungsgegenstand eben in V ergleich 
mit dem bekannten Stand der Technik stellen, keine Kriterien der Identitätsprüfung im 
Sinne von Art.3 Abs.3 PatG (vgl. PMMBl. 1967 1 32, Erw. 4a und S.30/31 Leitsätze). 

Würde der Gegenstand der jüngeren Anmeldung gegenüber derjenigen der früheren, 
am Prioritäts- bzw. Anmeldetag der jüngeren Anmeldung aber noch unbekannten An
meldung, bzw. des an diesem Datum noch nicht veröffentlichten Patentes auf technischen 
Fortschritt und Erfindungshöhe geprüft, so liefe das darauf hinaus, den Nichtigkeits
grund d er Ziff. 5 in demjenigen der Ziff. 1 von Art. 26 PatG aufgehen zu lassen, d .h., er 
würde sich von diesem sachlich nicht m ehr unterscheiden, sondern nach den gleichen 
Kriterien beurteilt. Daß er aber separat aufgeführt ist, spricht allein schon dafür, daß 
offenbar das ältere R echt bzw. die Doppelpatentierung nach andern Kriterien zu beur
teilen ist als der Tatbestand des Art.26 Ziff. l (PMMBl.1967 1 32, Erw. 4b). 

Tatsächlich liegt den Tatbeständen der Ziff. 1 einerseits und d er Ziff. 5 anderseits 
eine verschiedene ratio zugrunde: Eine Erfindung, welche nicht über die vorgehend 
erwähnten Anforderungen, nämlich einen klar erkennbaren technischen Fortschritt und 
genügende Erfindungshöhe verfügt, ist nicht patentwürdig; und ein Patent, das eine 
nicht schutzfähige Erfindung zum Gegenstand hat, ist gemäß Ziff. 1 nichtig. Hingegen 
geht Ziff. 5 davon aus, daß das Patent seinem Inhaber das ausschließliche R echt ver
schafft, die Erfindung gewerbsmäßig zu benützen (Art. 8 Abs. 1 PatG). Dieses ausschließ
liche Recht soll gemäß Art. 3 Abs. 3 PatG dem Erstanmelder zusteh en; es kann per defi 
nitionem nur mit einem einzigen Patent verknüpft sein (TROLLER, op. cit. , 711 ), denn daß 
es an der gleichen Erfindung mehrere ausschließliche Rechte gäbe, wäre ein Widerspruch 
in sich selbst (BLuM/PEDRAZZINI, op. cit., 137; WINTER, a.a.O. ). Das Patenthindernis des 
älteren R echts hat m. a. W. zum Ziel, die Erteilung « mehrerer Ausschlußrechte» für die 
gleiche Erfindung zu verhindern, weil dies dem Sinn und Zweck und auch dem Begriff 
des Ausschließlichkeitsrechts - wie es in Art. 8 Abs. 1 PatG verankert ist - widersprechen 
würde. (PMMßl. 1967 1 32, Erw.4c. ) 

Es kann auch nicht entscheidend darauf ankommen, ob der Gegenstand der jüngeren 
Anmeldung unter d en Schutzumfang des ä lteren Schutzrechts fällt oder nicht, indem 
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rechtsgültige Pa tente durchaus auch dann erwirkt werden können, wenn dies zutrifft: 
Art. 36 PatG betreffend die abhängige Erfindung regelt den Fall, daß ein jüngeres, zwei
fellos gültiges Pa tent nicht ohne Verletzung eines ä lteren Pa ten tes benütz t werden ka nn. 
D er Gesetzgeber ha t also durchaus mi t der Erteilung gültiger Pa tente gerechne t, die in 
den Schutzumfang eines älteren Patentes eingreifen . Das Verbot der Doppelpa tentierung 
dient somit nicht der formalen Abgrenzung zwischen zwei Schutzrechten (so a uch 
MosER v. F rLSECK, Das ältere R echt, in der Fes tschrift 1965 für Ph. M öhring, S. 251 und 
261 ) . (PMMBl.1 967 I 33, Erw. 4d. ) 

3. Die I. Beschwerdeabteilung schließt sich diesen grundsätzlichen Erwägungen d er 
II. Ab teilung an und fügt ihnen noch die folgenden eigenen Ü berlegungen hinzu : 

a) T a tsächlich ist die ratio legis von Art. 3 Abs. 3 Pa tG bzw. die N ichtigerklärung eines 
erteilten Patentes gemäß Art. 26 Abs. 1 Ziff. 5 Pa tG, d.h. der Fall, da ß für ein und die
selbe Erfind ung zwei Paten te nachgesu ch t oder er teilt werden, verschieden von der ratio 
legis d es Art. 1 Abs.! PatG , d .h . d er Vorschrift, daß nur neue gewerblich a nwendbare 
Erfindungen das R echt auf ein gül tiges Paten t vermitteln . Die Neuheit und d er erfinde
rische Charakter einer Erfindung ergeben sich durch einen Vergleich mi t dem beka nnten 
Stand der T echnik. In diesem Falle ist der Sinn d es Gesetzes kla r : W enn etwas nicht neu 
ist oder a us einem andern Grunde keine Erfindung im Sinne des PatG d arstellt, verdient 
es keinen Pa tentschutz. Im Falle zweier Pa tente für die gleiche Erfindung im Sinne von 
Art. 3 Abs. 3 bzw. 26 Ziff. 5 PatG wäre j edoch normalerweise j edes der beiden Pa tente 
hinsichtlich Art. 1 Abs. 1 gültig. D aß trotzd em d as eine, nämlich das jüngere, weichen 
muß, ergibt sich nicht daraus, daß es gegenüber d em älteren keine Erfindung zum Gegen
stand ha t, sondern daraus, daß zwei Ausschlußrechte (Art. 8 Abs. 1 Pa tG) für ein und 
dieselbe Erfindung unsinnig wären. 

Die beiden Sach verhalte, das Fehlen der Voraussetzungen für die Pa tentfähigkeit der 
E rfindung einerseits und die Identitä t mi t einer älteren, aber nicht vorveröffentlichten 
Erfindung (andernfalls wäre j a der erstgenannte Tatbestand erfüllt) andererseits haben 
zwar die gleiche Folge, nämlich die Zurückweisung der Anmeldung bzw. V ernichtung des 
Patentes, sind aber an und fü r sich wesensverschi eden . Insbesondere ist durch ni chts 
gerechtfe rtigt, vom jüngeren Patentgesuch die gleichen Erfordernisse gegenüber der 
ä lteren Anmeldung zu ford ern, wie wenn letztere zum bekannten Stand der T echnik 
geh ör te. 

b) Es trifft ebenfalls zu, daß zwar d ie M ehrheit der schweizerischen Autoren im Falle 
einer nich t vor veröffentlichten Erstanmeldung und einer Zweitanmeldung von letzterer 
m ehr verlangen, a ls da ß sie nur nicht die gleiche Erfindung zum Gegensta nd ha be. Diese 
Forderung beruht auf einer a llzu geringen Einschätzung der Leistung des Zweiterfinders, 
wenn sie z.B. damit begründet wird, es sei unbillig, daß der Zweitanmelder seine An
meldung auf eine zufälligerweise in der Erstanmeldung nicht enthaltene Ausführungs
form einschränken und damit dem Erstanmelder etwas vorenthalten könne, was ihm von 
R echts wegen gehörte. Es ist nämlich zu berücksichtigen, daß der Zweitanmelder die
selbe Leistung wie der Erstanmelder erbracht ha t, indem ja beide vom gleichen Sta nde 
d er T echnik ausgehen mußten. Beide sind in gleicher Weise in d er Lage, der Allgemein
h eit a ls Entgelt für das zu erwartende Ausschlußrecht eine Erfindung zu offenbaren. Die 
im Vergleich zur gesam ten Lebensdauer des Patentes geringfügige Verzögerung der 
Zweitanmeldung spielt in diesem Zusammenha ng kaum eine R olle. 

D er Zweiterfinder ist nach d en gesetzlichen Vorschriften schon dadurch benachteiligt, 
daß er im R egelfa ll nur ein abhängiges Patent (Art. 36 Pa tG) erh ält. H a t er nun « Glück 
im Unglück », und enthält seine Anmeldung eine vielleicht sogar technisch interessante , 
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dem Erstanmelder entgangene Ausführungsform der Erfindung, so ist nicht einzusehen, 
weshalb er dafür kein Patent erhalten sollte. 

c) Schließlich ist auch richtig, daß bei der Prüfung der Frage, ob die Erfindung einer 
jüngeren Anmeldung mit derjenigen des ä lteren R echts identisch ist und daher nicht 
Gegenstand eines gültigen Patentes sein kann, ein rein formaler Vergleich der betreffen
den Ansprüche nicht genügen kann. Abgesehen von der Möglichkeit, daß inhaltlich 
gleiche Erfindungsmerkmale durch ungleiche Worte und Formulierungen ausgedrückt 
sein können, so kann auch eine tatsächlich vorhandene Differenz zwischen den zu ver
gleichenden Erfindungen j e nach den Umständen als unwesentlich außer Betracht blei
ben, z.B. wenn das den U nterschied ausmachende Merkmal des jüngeren Gesuches 
zwar im Anspruch oder den Unteransprüchen des ä lteren R echts nicht enthalten ist, 
wenn aber im älteren Gesuch ein entsprechender Unteranspruch ohne weiteres hätte auf
gestellt werden können. Außer Betracht bleiben muß eine solche Differenz auch dann, 
wenn das abweichende Merkmal a ls glattes Äquivalent zu einem entsprechenden M erk
mal des älteren R echts zu betrachten ist. 

4. Die I. Abteilung kommt somit dazu, den von d er II. Beschwerdeabtei lung im Falle 
Montres Longines (PMMBI. 1967 I 33, Erw. 5) aufgestellten Grundsatz für die Beurtei
lung der Gleichheit zweier Erfindungen wie folgt zu bestätigen: 

Im Sinne von Art. 3 Abs. 3 PatG haben ein früheres bzw. prioritätsälteres R echt einer
seits und die spätere bzw. prioritätsjüngere Anmeldung andererseits dann die gleiche 
Erfindung zum Gegenstand, wenn ihre a llenfalls an Hand der ursprünglichen Unter
lagen konkretisierten Ansprüche eine Lehre zu technischem Handeln offenbaren, die zur 
Lösung der gleichen Aufgabe auf demselben Gebiet der Technik die gleichen für diese 
Lösung wesentlichen, d.h. notwendigen Mittel vorschlägt, oder solche äquivalen te Mittel, 
deren wahlweise Verwendung für den Fachmann eine absolute Selbstverständlichkeit 
darstell t. 

Die Parteien haben übrigens diesen Grundsatz weder in ihren R echtsschriften noch in 
der mündlichen Verhandlung in Diskussion gezogen. Es ist daher ohne weiteres von ihm 
auszugehen. 

5. Seine Anwendung auf den vorl iegenden konkreten Fall ergibt nun folgendes: 
Der Vergleich der Auslegeschrift 14895/6 1, Kuhlmann, mit derjenigen von Bayer, 

Nr.2472 /64, zeigt, daß zur Durchführung der beanspruchten Färbeverfahren die Ver
wendung von Farbstoffen mit identischer R eaktivgruppe vorgesehen ist . Abgesehen von 
Abweichungen, die darin bestehen, daß sachlich G leich es mit andern Worten ausge
drückt ist (was, wie weiter oben gesagt, selbstverständlich nich t ausschließen würde, daß 
es sich trotzdem sachlich um die gleiche Erfindung handeln könnte), oder daß d er Patent
anspruch Bayer gewisse Einschränkungen gegenüber dem Patentanspruch Kuhlmann 
aufweist (die außer Betracht bleiben können, weil es Kuhlmann möglich gewesen 
wäre, entsprechende Unteransprüche aufzustellen), Abweichungen, d ie übrigens von 
keiner Seite hervorgehoben worden sind, besteht ein wesentlicher Unterschied darin, 
d aß der Anspruch Bayer auf die Bindung d er übereinstimmenden R eaktivgruppe an den 
Farbstoffteil durch ein Brückenglied der Formel 

CO 
(Farbstoffteil) - N - oder - (R eaktivgruppe) 

~ S02 

beschränkt ist, während im entsprechend en Prioritätsbeleg Kuhlmann selbst d ie Lehre 
nicht entha lten ist, R eaktivfarbstoffe m it genau dieser Gruppierung zu verwenden. Die 
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Definition der Erfindung Bayer stimmt somit nicht überein mit derjenigen der Erfindung 
Kuhlmann. Das Bestehen dieses Unterschiedes ist auch von keiner Partei b es tritten 
worden. 

Hingegen macht Kuhlmann geltend, ihren französischen Prioritätsunterlagen vom 
26. Dezember 1960 sei der Hinweis zu entnehmen, daß als Brückenglied u.a. ein solches 
der Formel 

CO 
(Farbstoffteil ) - oder - N - (Reaktivgruppe) 

S02 ~ 

in Frage komme. Es kann sich somit höchstens fragen, ob die Erfindung Kuhlmann, 
konkretisiert durch diese Angabe in den Prioritätsunterlagen, mit derjenigen von Bayer
in dem in Erw. 4 vorstehend präzisierten Sinne - gemäß Art. 3 Abs. 3 PatG als identisch 
zu betrachten sei oder nicht. 

a ) Die von d er Beschwerdeführerin Kuhlmann insbesondere in der mündlichen Ver
handlung vorgebrachte Argumentation zielte hauptsächlich darauf ab, daß die durch 
ihr älteres R echt nötig geworden e Einschränkung des ursprünglichen Schutzbegehrens 
Bayer auf Grund deren deutscher Priorität vom 10. März 1961 unzulässig sei, weil darin 
a lle, auch die später weggefallenen Ausführungsformen der Erfindung als gleichwertig 
dargestellt und die besonderen Vorteile der j etzt ausgewählten Ausführungsform nicht 
h er vorgehoben seien. Demgegenüber genügt die Feststellung, daß der Farbstofftyp, 
dessen Verwendung in d er streitigen Anmeldung nunmehr beansprucht wird, in d en 
Ansprüchen 10 und 11 (auch Anspruch 4), also nicht an einer beliebigen Stelle d er Prio
ritätsanmeldung m ehr oder weniger zufällig erwähnt ist. Damit hat die Beschwerde
gegnerin Bayer genügend zum Ausdruck gebracht, daß die in den genannten Ansprüchen 
enthaltenen Erfindungsmerkmale als möglicherweise wesentlich zu betrachten sind, falls 
aus irgendeinem Grunde das Schutzbegehren nicht vollumfänglich sollte aufrechterhal
ten werden können (vgl. Art. 12 Abs. 1 PatV II ). Eine Angabe, welche Vorteile ein solches 
M erkmal zu bewirken imstande sei, verlangt das Gesetz in diesem Zusammenha ng mit 
guten Gründen nicht. 

b ) Die Beschwerdeführerin behauptet ferner, in den Unterlagen d er von Bayer geltend 
gemachten Prioritä t seien die verschiedenen Möglichkeiten d er Bindung zwischen Reak
tivgruppierung und Farbstoffteil (z.B. direkte Bindung, Azogruppe, Brückenglieder wie 
-CO - NH-, - S02- NH- und d eren Umkehrungen) als glatte Äquivalente dargestellt, 
indem nämlich a lle a ls erfindungsgemäß brauchbar bezeichnet seien. Dieser Behauptung 
kann nicht gefolgt werden: W enn es auch im Sinne der ganz allgem ein formulierten 
Erfindungsidee, wie sie auch der Auslegeschrift 14895/61 der Einsprecherin selbst zu
grunde liegt, nicht darauf ankommt, wie die Bindung zwischen R eaktivgruppierung und 
Farbstoffteil beschaffen ist, so darf doch a llein daraus niemals der Schluß gezogen werden, 
es seien a lle in Betracht kommenden Möglichkeiten untereinander glatt äquivalent. In 
der Chemie, wo die Forschungsarbeit erfahrungsgemäß immer wieder Überraschungen 
hervorbringt, ist es angezeigt, den Begriff der «glatten Äquivalenz» besonders zurück
haltend zu handhaben. Wäre die Annahme d er glatten Äquivalenz im vorliegenden Fall 
berechtigt, so müßte man unterstellen können, der Fachmann könne nicht etwa nur ex 
post fests tellen, sondern er wisse einfach, ohne Nachforschungen oder Versuche anstellen 
zu müssen, daß die von Bayer zum Aufbau ihrer Farbstoffe als Zwischenprodukt z.B. 
benötig te Benzoxazol- oder Benzthiazol-carbonsäure technisch vernünftig zugänglich 
ist, m it Aminogruppen enthaltenden Farbstoffen in der gewünschten Weise reagiert und 
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dann Farbstoffe liefert, welche die gewünschten Reaktiveigenschaften besitzen. Da dies 
verneint werden muß, ist es unrichtig zu behaupten, Bayer habe die verschiedenen 
Brückenglieder durch ihre Aufzählung als «glatte Äquivalente» qualifiziert. 

c) Die Anmelderin Bayer hat in der mündlichen Verhandlung im Gegenteil erklärt, 
sie wäre in der Lage, die nunmehr beanspruchte Auswahl sogar als patentfähige Erfin
dung nachzuweisen, selbst wenn der Prioritätsbeleg der Beschwerdeführerin vorpubli
ziert, also ihrer Anmeldung entgegenstehender, bekannter Stand der Technik wäre. Ob 
dies tatsächlich mit Erfolg geschehen könnte, darf dahingestellt bleiben, weil, wie in den 
vorangehenden Erwägungen 2 c (unter Bezugnahme auf PMMBl.1967 I 32, Erw.4) und 
3 a ausführlich dargetan wurde, es bei der Anwendung von Art. 3 Abs. 3 PatG (im Gegen
satz zu Art. 1 Abs. 1) gerade nicht darauf ankommt, ob die jüngere Anmeldung gegen
über dem älteren Recht eine patentwürdige Erfindung zum Gegenstand hat, sondern 
Patentfähigkeit bereits bei bloßer Verschiedenheit bzw. Nichtgleichheit der beanspruch
ten Erfindungen gegeben ist. 

PatG Art. 7 Abs. 1 lit. b 

JiVar das zur Patentierung angemeldete Veifahren zwar vor dem Anmeldungsdatum 
als solches bereits in einem veröffentlichten Schriftwerk beschrieben, der Eifolg 
der beanspruchten Erfindung aber in der Vorveröffentlichung weder angestrebt noch 
als Ergebnis des Veifahrens mit Sicherheit erkannt, so wirkt das Schriftwerk nicht 
neuheitsschädlich. 

Si le procede a breveter est decrit dans une publication anterieure au dep6t, sans que 
l' ejfet vise par l'invention revendiquee y soit envisage et sans que l' on puisse y deceler 
avec certitude qu'il resulte du procede, une telle publication n' est pas de nature a 
ditruire la nouveaute de l'invention. 

PMMBl. 1968 I 28, Auszug aus dem Entscheid der I. Beschwerdeabtei
lung vom 17. September 1964 i.S. Farbwerke Hoechst gegen die Vor
prüfungssektion I. 

3 .... Selbst wenn hier dahingestellt bleibt, ob in der V eröffentlichung die Erfindung 
als solche erkannt sein müsse oder nicht, so ist doch keinesfalls zweifelhaft, daß sie sich 
dem sachkundigen Leser dieser Vorveröffentlichung offenbaren muß, um darin neuheits
schädlich vorweggenommen zu sein. Die Feststellung, daß die Anmelderin im vorliegen
d en Falle dem französischen Patent die Lehre für die Überwindung der von ihr erkannten 
Schwierigkeiten nicht entnehmen konnte, führt darum zum Schluß, daß die Neuheit 
ihres Anmeldungsgegenstandes durch die Darlegungen in dieser Vorveröffentlichung 
nicht zerstört ist. 

4. Zum gleichen Ergebnis führen auch die folgenden Überlegungen: Ist ein Verfahren, 
das an sich vorbeschrieben ist, und das sich von der Vorveröffentlichung nur durch den 
angestrebten Zweck unterscheidet, trotzdem im Sinne des PatG als neu zu betrachten? 

Diese Frage scheint in der schweizerischen Rechtsprechung bis dahin nicht beant
wortet worden zu sein. Es liegen aber die Frage bejahende Entscheide aus einer Reihe von 
Ländern vor, in denen die R echtsprechung bezüglich der Voraussetzungen eines gültigen 
Patentes (insbesondere Neuheit, technischer Fortschritt und Erfindungshöhe) grund-
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sätzlich mit der schweizerischen R echtsprechung und Lehre übereinstimmt. So heißt es 
beispielsweise in einem Entscheid d es Deutschen R eichsgerichts aus dem Jahre 1934 
(zitiert bei REIMER, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, Ausgabe 1958, S. 114) : 
« Ist ein patentiertes Verfahren tatsächlich mit dem im späteren Patent erstrebten Erfolg 
schon vorher druckschriftlich beschrieben, der Erfolg aber weder erstrebt, noch als 
Ergebnis des Verfahrens mit Sicherheit erkannt worden, so ist die Druckschrift nicht 
neuheitsschädlich. » Oder in einem amerikanischen Urteil wird ausgeführt, die Neuheit 
einer Erfindung könne gegeben sein, wenn nichts im entgegengehaltenen ä lteren Patent 
darauf schließen lasse, daß sein Erfinder die mit dem jüngeren Patent bezweckte Anwen
dung der Erfindung in Betracht gezogen habe (GRUR/AIT 1957, S. 90, Nr. 263). 

Die Beschwerdeabteilung sieht im Hinblick auf die in Art. 7 Abs. 1 lit. b PatG enthal
tene L egaldefinition der patentrechtlichen Neuheit keine Veranlassung, im vorliegenden 
Fall einen strengeren Maßstab in der Auslegung des Neuheitsbegriffes anzulegen, was sie 
wiederum zum Schluß führt : Die im neugefaßten, mit der Beschwerde eingereichten 
Patentanspruch enthaltene Lehre zum zweckgerichteten Handeln kann d er französischen 
Patentschrift nicht entnommen werden; das in diesem Patentanspruch definierte Ver
fahren ist somit in der genannten Vorveröffentlichung nicht neuheitsschädlich offenbart. 

PatG Art. 7 Abs. l lit. b 

Entscheidend ist der genaue schweizerische Zeitpunkt der Patentanmeldung, sofern 
keine Priorität beansprucht wird. 
Der Zeitpunkt einer im Ausland erfolgten Veröffentlichung ist auf Schweizer Zeit 
zu beziehen. 

Lorsque aucune priorite n' est revendiquee, c' est l' heure legale en Suisse au moment 
du depot de la demande de brevet qui est decisi ve. 
L' heure a laquelle a eu lieu une publication a l' etranger doit etre rapportee a l' heure 
legale en Suisse. 

PMMBl. 1968 I 20, Auszug aus einer Verfügung der Vorprüfungssek
tion vom 8. März 1968. 

La recherche des anteriorites a tout d'abord revele le brevet americain no 3 190 716 
clont l'objet correspond a celui de la presente demande. Ce brevet a ete publie le 22 juin 
1965 a 12 heures (heure de Washington). La date de dep6t de la presente demande etant 
Je 22 juin 1965 a 11.45 heures (heure suisse), nous ad mettons qu'il faut tenir compte du 
decalage des fuseaux horaires et que par consequent ledit brevet americain a ete publie 
quelques heures apres le dep6t de la d em ande en Suisse, de sorte qu'il n' est pas opposable 
(voir aussi BLuM/PEDRAZZINI, Das Schweizerische Patentrecht, tome I, page 348, d er
nieres lignes et page 349, premier alinea; page 361, avant-dernier alinea). 

PatG Art.17 und Art. 57, PatV II Art. 62/63 

Kognition von Bundesgericht und Beschwerdeabteilungen hinsichtlich des Priori
tätsrechts einer der Vorprüfung unterstellten Anmeldung. 
- Das Bundesgericht ist nur zuständig, darüber zu befinden, ob die für den Genuß 

des Prioritätsrechts aufgestellten Formvorschriften eingehalten sind. 
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- Zum Entscheid darüber, ob eine beanspruchte Priorität sachlich begründet ist, 
sind letztinstanzlich die Beschwerdeabteilungen zuständig. 

Teilgesuche 
- Die für eine ursprüngliche Anmeldung beanspruchte Priorität kann nur dann auch 

für ein erst nach Ablazif der Prioritätsfrist eingereichtes Teilgesuch in Anspruch 
genommen werden, wenn das Stammgesuch mindestens im Zeitpunkt der tat
sächlichen Hinterlegung des abgetrennten Gesuches das Prioritätsrecht geniefJt. 

- Eine mit dem Stammgesuch übereinstimmende Anmeldung ist kein Teilgesuch im 
Sinne von Art. 57 PatG. 

Competence respective du Tribunal federal et des Sections de recours concernant le 
droit de priorite d'une demande de brevet assujettie a l'examen prealable. 
- Le Tribunal federal n' est competent que pour juger si les conditions de forme pour 

jouir du droit de priorite ont ete respectees. 
- Pour decider si une priorite revendiquee doit etre reconnue quant aufond, ce sont en 

derniere instance les Sections de recours qui sont competentes. 

Demandes scindees 
- Le beniji,ce du droit de priorite revendique pour une demande initiale ne peut etre 

etendu a une demande scindee, deposee apres l' expiration du delai de priorite, que 
si la demande initiale jouit de ce beniji,ce tout au moins lors du depßt 4fectif de la 
demande scindee. 

- Une demande reiterant, sous une forme identique, la demande initiale n' est pas 
une demande scindee au sens de l' art. 57 LEI. 

BGE 93 I 729ff. und PMMBl.1968 I 31 ff. (res. fr.JT 1968 I 635), Urteil 
der I. Zivilabteilung vom 28. November 1967 in Sachen Office national 
industriel de l'azote gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum. 

A. L'Office national industriel d e l'azote, a Toulouse (en abrege: !'Office de l'azote), 
a depose Je 1 er decembre 1965, aupres du Bureau federal de la propriete intellectuelle ( en 
abrege: le Bureau), une demande de brevet avec une declaration d e priorite derivee d'un 
dep6t fait en France le I er decembre 1964. La d emande fut enregistree sous numero 
16552/65, puis assujettie a l'exam en prealable. Le document de priorite n'ayant pas 
ete presente dans Je delai prevu par l'art. 8 al. 4 RBI II, Je Bureau, par d ecision du 28 juin 
1966, a constate l'extinction du droit a Ja priorite. La decision precisait qu'elle pouvait 
etre attaquee par Ja voie du recours de droit administratif au Tribunal federa l. E lle ne 
fit l'objet d'aucun recours. 

B. Le 5 septembre 1966, !'Office de l'azote a depose aupres du Bureau une demande 
d e brevet designee comme scindee de Ja demande 16552/65 et comprenant Ja meme 
declaration de priorite. Elle etait accompagnee du document de priorite. Elle re<;:ut le 
numero 12 799/66. Sa description, ses revendications et sous-revendications sont iden
tiques a celles de Ja d emande initiale. Elle fut assujettie a l 'examen prealable. Le 6 de
cembre 1966, Ja d em ande 16552/65 a ete retiree. 
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Par notification du 17 avril 1967, l'examinateur a informe !'Office de l'azote que Je 
droit a Ja priorite frarn;:aise du 1 er decembre 1964 ne pouvait etre reconnu pour Ja demande 
scindee, puisqu'il s'etait eteint pour Ja demande initiale faute d e presentation en temps 
utile du document de priorite. II exposait d'autre part que, d'apres Ja recherche des :mte
riorites effectuee parmi les documents portant une date anterieure au 1 er decembre 1965, 
la seule carac teristique apparemmeHt nouvelle de Ja demande manquait d'originalite. 
L' examinateur s'attendait a son retrait . Un delai de six mois etait imparti au deposant en 
application d e l'art. 96 al. 2 LEI pour repondre a Ja notification. 

C. L'Office de l'azote a depose en temps utile un recours de droit administratif contre 
Ja d ecision du 17 avril 1967, en tant qu'elle vise Je droit de priorite. II conclut a son annu
lation et prie le Tribunal fed eral d e «dire et prononcer que la revendication de priorite 
du 1 er decembre 1964, faite en rapport avec Ja demande de brevet suisse 12 799/66, est 
bien fondee et que cette priorite doit, en consequence, etre reconnue». 

Le Bureau propose le rejet du recours. 

Considerant en droit: 

1. Selon l'a rt. 99 eh. I litt . a OJ, le recours de droit administratif est r ecevable contre 
!es d ecisions du Bureau fed eral de Ja propriete intellectuelle en matiere de brevets, a 
l'exception de celles qui sont prises par !es Sections d es recours. Celles-ci statuent notam
ment sur certa ines decisions des examina teurs pour lesquelles le contenu de Ja demande 
d e brevet est determinant (art.62 litt.a RBI II ). Elles connaissent en particulier du re
cours forme contre le rejet de la demande de brevet prononce par l'examinateur a Ja 
suite de l'avis prevu par l'art. 96 LEI (art. 9 1 al. 1, 97, 106 LEI, 62 litt. a RBI II ). D estine 
a donner connaissance au deposant d es raisons qui justifieraient Je rejet de sa demande, 
cet avis ne saurai t faire l'obj et d'un recours de droit administratif. Toutefois, s'il contient 
une decision qui n e ressortit pas en d efinitive a Ja Section des recours, cette decision est 
attaquable par Je recours de droitadministratif (art. 63RBI II). L'a rt. 62 RBI II ne prevoit 
pas de recours a Ja Section d es recours contre Ja constatation de Ja perte d'une priorite due 
a l'inobservation de formalites legales ou reglementaires. Le present recours vise une 
teile decision. II est clone recevable. Pour eviter toute equivoque a ce propos, il eut ete 
cependant preferable que Je Bureau statuät par une decision separee sur Ja prise en con
sidera tion de Ja priorite invoquee, en precisant l'autorite de recours competente (art. 64 
RBI II), comme il l'avait fait par sa decision du 28 juin 1966. 

2. Pour juger de Ja nouveaute, du progres technique et de l'origina lite de l' invention 
(art. 96 al. 2 LEI, 13 al. 7 RBI II), l'examinateur procede a Ja r echerche des anteriorites. 
Elle s'effectue, si Je deposant s'est prevalu d'un droit de priorite, pa r rapport a Ja date du 
premier depöt de l'invention fait a l'etranger sur Je territoire de !'Union. Cela suppose 
que Je droit de priorite puisse etre considere comme valable. II ne l'est evidemment pas 
si !es pieces techniques du premier depöt ne correspondent pas, quant au fond, a l'objet 
de la demande de brevet. Quoique aucun texte legal n e Je dise expressement, l'Examina
teur devra clone au prealable apprecier Ja conformite du document d e priorite et de 
l'expose d'invention. Cette conclusion est confirmee par l'absence dans Je RBI II de Ja 
regle enoncee par l'art. 22 al. 2 RBI I , selon laquelle un tel examen appartient au juge et 
non au Bureau. S'il estime que Ja conformite requise n'existe pas, l'Examinateur d ecidera 
de ne pas tenir compte de la priorite revendiquee. La decision rendue a ce suj et est de 
nature, Je cas echeant, a entrainer Je rejet de Ja demande de brevet et sera tranchee en 
definitive par Ja Section des recours (art. 91 al. 1, 97, 106 LEI, 62 litt. a RBI II). Elle est 
des lors soustrai te a Ja competence du Tribunal federal (art. 99 eh. I litt. a OJ). 
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Comme Ja reconnaissance du droit de priorite au cours de Ja procedure en d elivrance 
du brevet, soumise a l'examen prealable, implique J'admission par l'Examinateur de 
l'identite quant au fond entre l'obj et de Ja demande et celui du premier depöt et que cette 
question ressortit en definitive a Ja Section des recours, Je recourant ne peut d emander 
au Tribunal federal de « prononcer que Ja revendication de Ja priorite frarn;;aise du 1 er de
cembre 1964 est bien fond ee et que cette priorite doit, en consequence, etre reconnue». 
Ainsi que Je releve avec raison Je Bureau, Je Tribunal fed eral doit examiner uniquement 
si les conditions de forme pour jouir d e Ja priorite frarn;:aise ont ete respectees. 

3. a) Selon l'art. 17 al. 1 LBI, les ressortissants des pays de l'Union internationale pour 
Ja protection de Ja propriete industrielle, qui ont regulierem ent depose pour leurs inven
tions, dans un pays de l'Union autre que Ja Suisse, une demande de brevet ou un modele 
d'utilite, jouissent, pendant douze mois a partir de ce premier depöt, d'un droit de priorite 
pour deposer en Suisse une demande de brevet pour les m emes inventions. Cette dispo
sition repose pour l'essentiel sur Ja Convention de Paris p our Ja protection d e Ja propriete 
industrielle du 20 mars 1883 ( ci-apres : CUP), clont Je texte revise a Lisbonne Je 31 oc
tobre 1958 a ete ratifie par Ja France Je 4 j anvier 1962 et par Ja Suisse Je 17 fevrier 1963 
(La Proprie te industrielle, 1966, p. 5 sv.). L'a rt. 4 litt. G al. 2 CUP dispose: 

« Le d emandeur pourra aussi, d e sa propre initiative, diviser Ja demande de 
brevet, en conservant comme date d e chaque d emande divisionnaire Ja date de 
Ja d emande initiale et, s'il y a lieu, Je benefice du droit d e priorite. Chaque pays 
de l'Union aura Ja faculte d e determiner les conditions auxquelles cette division 
sera autorisee. » 

En droit suisse, les effets de Ja division d'une demande de brevet sur Ja date de depöt 
et Je droit d e priorite d'une demande scindee sont regis par les art.57 LBI et 25 RBI I 
et II . Comme Je Conseil federal Je releve dans son message du 5 juin 196 1 (FF 196 1 I 1284), 
ces prescriptions sont en harmonie avec Ja reglementation conventionnelle et Ja division 
d'une demande n'en traine pas, par elle-mem e, Ja perte du benefice de Ja priorite acquis 
par Ja d emande initiale. 

Pour qu'il puisse etre question, comme Je prevoi t l'art. 4 litt. G al. 2 CUP, du maintien 
du benefice du droit de priorite d e Ja d emande initiale au profit d e Ja demande scindee, 
presentee apres l'expiration du delai de priorite, il faut evidemment que Ja demande 
initiale jouisse d e ce ben efice, tout a u moins lors du d epöt effectif de Ja demande scind ee. 
En l'espece, cette condition n'est pas remplie. En effet, Ja demande 12 799/66, designee 
comme scindee de Ja demande 16 552/65, a ete deposee Je 5 septembre 1966, soit plus d'un 
an apres Je d epöt en France, du 1 er decembre 1964, d e Ja premiere demande fondant Je 
droit de priorite. Or Je 5 septembre 1966, Ja d emande 16 552/65 ne jouissait pas du droit 
d e priorite. Par sa d ecision du 28 juin 1966, Je Bureau avait constate l'extinction de ce 
droit. II s'ensuit que le r efus de l'examinateur de prendre en consideration pour la de
m ande 12 799/66 le droit de priorite resultant du depöt fra np is est bien fond e. 

b) Au demeurant, la demande presentee le 5 septembre 1966 n'es t pas une demande 
scindee au sens de l'art. 5 7 LBI, mais la simple rei teration, sous une forme identique, de la 
demande ini tiale. Parta nt, Je recourant ne peut invoquer Je benefice de l'art. 5 7 LBI. 

c) Le recourant expose qu'afin d e retrouver le benefice de la priorite perdue, il apre
fere d eposer une demande scindee, identique a la demande initiale quant a son contenu 
mais accompagnee du document de priorite, plutöt que d'introduire une r equete de rein
tegration en l'etat anterieur. II soutient que le Bureau a admis ce procede dans un cas 
analogue ou un deposant avait omis de faire valoir expressement pour une demande 
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scindee la priorite revendiquee dans la demande clont eile etait issue. Cet argument du 
recourant est sans pertinence. Le Tribunal federal en effet n'est pas lie par les decisions 
que le Bureau a pu prendre dans d'autres cas et clont il n'a pas eu a connaitre faute de 
recours (RO 91 I 359). 

Par ces motifs, le Tribunal föderal rejette le recours. 

PatG Art.47 

Bei der Beurteilung von Wiedereinsetzungsgesuchen ist dem Patentbewerber oder 
-inhaber nicht nur das Verschulden seines Patentanwalts anzurechnen, sondern auch 
das von Angestellten und sonstigen Hilfspersonen desselben; denn auch diese 
sind mittelbar Hilfspersonen des Patentbewerbers oder -inhabers im Sinne von 
Art.101 OR, der auf das Verhältnis der Genannten zum Amt sinngemäß anwend
bar ist. 
Kommen als Hindernis im Sinne von Art. 47 PatG nur äußere Umstände in Be
tracht, welche die Einhaltung einer Frist objektiv unmöglich machen, oder kann auch 
ein Irrtum als Hinderungsgrund gelten? ( Frage offen gelassen.) 
Die Zweimonatsfrist für das Wiedereinsetzungsgesuch beginnt zu laufen, sobald 
der Irrende bei Anwendung der ihm zuzumutenden Sorgfalt den Irrtum hätte er
kennen können oder doch ernstlich mit einem solchen hätte rechnen sollen; denn von 
diesem Zeitpunkt an hat das Hindernis als weggefallen zu gelten, weil der Vor
nahme der Handlung von da an kein unverschuldeter Hinderungsgrund mehr im 
Wege stand. 

Lors de l' examen des demandes en reintegration, il y a lieu d'imputer au deposant 
au au titulaire d'un brevet non seulement !es faules commises par l'ingenieur
conseil qu'il a mandate, mais aussi celles dont se rendent coupables !es employes et 
autres auxiliaires de ce dernier, car ceux-ci sont egalement des auxiliaires du de
posant ou du titulaire au sens de l'art.101 CO applicable par analogie aux rap
ports entre le deposant ou titulaire et le Bureaufederal. 
Peut-on seulement considerer comme empechements au sens de l' art. 47 LEI !es cir
constances exterieures qui rendent objectivement impossible le maintien d'un delai 
ou peut-on egalement invoquer une erreur comme motif d' empechement? ( QJtestion 
laissee ouverte.) 
Le delai de deux mois imparti pour presenter une demande de reintegration com
mence a courir au moment ou la personne fautive aurait pu reconnaitre son erreur 
en usant de la diligence requise ou aurait du serieusement envisager l' erreur. En 
ejfet, depuis ce moment l' empechement doit etre considere comme ayant pris fin, car 
aucun motif d' empec!zement nonfautif ne s' oppose plus a l' accomplissement de l' acte. 

PMMBl.1968 I 21 ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes 
vom 23.November 1967 in SachenS chneider gegen Eidg. Amt für gei
stiges Eigentum. 
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PatG Art.47 

Bei der Beurteilung der Haftungfür Hilfspersonen ist nur das Versehen als solches 
zu würdigen, unabhängig davon, ob es einem im übrigen sorgfältigen oder unsorg
fältigen Angestellten unterlief 
Dans l' examen de la responsabilite decoulant des actes d' auxiliaires, l'inobservation 
du delai doit etre appreciee en elle-meme; peu importe qu' elle ait ete le fait d'un 
employe par ailleurs diligent, ou non. 

PMMBL 1968 I 33 ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes 
vom 19. März 1968 in Sachen Büchli gegen Eidg. Amt für geistiges 
Eigentum. 

PatG Art.47 

Bei der Wiedereinsetzung in die Wiederherstellungsfrist gehört zur Nachholung der 
versäumten Handlung die ,Zahlung der Wiederherstellungsgebühr. 
Das Hinderni, ist weggefallen, sobald es nicht mehr als unverschuldetes weiter
besteht. 
Ob der Vertreter sein Personal sorgfältig ausgewählt, unterrichtet und überwacht 
hat, ist unerheblich, da er nicht nach Art. 55 OR, sondern nach Art. 101 ORfür 
Fehler des Personals einzustehen hat. 

Lars de la reintegration dans le delai de retablissement, l' execution de l' acte omis 
comprend egalement le paiement de la taxe de retablissement. 
L' empechement prendfin des l'instant ou il ne peut plus etre considere commefautif. 
Il est indifferent que le mandataire ait soigneusement choisi, instruit et surveille son 
personnel, car il repond des actes de celui-ci non pas en vertu de l' art. 55 CO mais 
bien de l'art. 101 CO. 

PMMBl. 1968 I 33, Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 
19. März 1968 in Sachen TR W Inc. gegen Eidg. Amt für geistiges Eigen
tum. 

PatG Art. 47 

Unzulässigkeit neuer Begehren im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeveifahren: 
Ist dem Amt die Wiedereinsetzung in die ,Zahlungsfrist beantragt worden, so ist es 
unzulässig, im verwaltungsgerichtlichen Besc/zwerdeveifahren vor Bundesgericht 
die Wiedereinsetzung in die Wiederherstellungsfrist zu beantragen. 
,Zum Begriff der Hilfsperson: Hilfsperson ist nicht nur der bevollmächtigte Ver
treter selbst, sondern auch jede Person, deren dieser sich bedient, um die ihm oblie
genden Pflichten zu eifüllen. Bei einer Personengesellschaft ( in casu amerikanische 
«partnership ») gelten beide Gesellschafter als Beauftragte, da sie in der Leitung 
und Führung der Geschäfte der Gesellschaft gleiche Rechte haben . 
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Irrecevabiliti de conclusion nouvelles dans un recours de droit administratif. 
Lorsque c' est la riintigration dans un dilai de paiement qui a iti sollicitie du Bu
reau, une demande de riintigration dans le dilai de ritablissement est irrecevable 
dans la procidure de recours de droit administratij devant le Tribunalfidiral. 
Au sujet de la notion d' auxiliaire: Non seulement le reprisentant dument mandati 
possede la qualiti d' auxiliaire, mais aussi taute personne qu'il emploie pour remplir 
!es obligations auxquelles il est assujetti. Lorsqu'il s' agit d'une sociiti de personnes 
( «partnership » du droit amiricain), !es deux associis sont mandataires, comme ils 
ont !es memes droits en ce qui concerne la direction et la gestion des ajfaires. 

PMMBl.1968 I 8ff., Urteil der 1. Zivilabteilung des Bundesgerichtes 
vom 15. Mai 1968 i.S. General Cigar Co. gegen Eidg.Amt für geistiges 
Eigentum. 

PatG Art.47 

Haftungfür Hilfspersonen . 
Die ~ffentlichrechtliche Natur des Verhältnisses zwischen dem Patentbewerber oder 
Patentinhaber und dem Amt schließt nicht aus, ein Verschulden des Vertreters dem 
Vertretenen anzurechnen. 
Daß der Vertretene für das Verhalten des Vertreters einstehen muß, ergibt sich auch 
aus dem Begriff der Stellvertretung, die nicht nur im rechts geschäftlichen Verkehr vor
kommt, sondern auch im Verkehr zwischen Privaten und Amtsstellen, z.B . Gerichten. 
Der ,Zwang zur Beiziehung eines Vertreters gemäß Art.13 Abs.] PatG enthebt den 
Vertretenen nicht der Verantwortung, die mit dem Handeln durch Stellvertreter 
verbunden ist. 
Würdigung des vViedereinsetzungsgesuches. 
Die entgegenkommend langen ,Zahlungsfristen und namentlich der Umstand, daß 
der Wiedereinsetzungsgrund nicht streng bewiesen werden muß, sind keine Gründe, 
auch bei der Würdigung, ob die Säumnis verschuldet sei, Nachsicht zu üben. 
Wo hohe Interessen auf dem Spiele stelzen, haben der Patentinhaber und sein Ver
treter Grund, besonders sorgfältig zu sein. 
Es liegt weder im Ermessen des Amtes noch im Ermessen des Bundesgerichtes, den 
Säumigen wiedereinzusetzen, wenn er oder seine Hilfsperson die Säumnis verschuldet 
hat, selbst wenn das Amt für geistiges Eigentum den Säumigen versehentlich weder 
auf das Ende der ,Zahlungsfrist und die Folgen der Nichtbezahlung der dritten 
Jahresgebühr, noch auf das Erlöschen des Patentes und das Ende der Wiederher
stellungsfrist aufmerksam machte. 

Responsabiliti pour les auxiliaires. 
Lafaute du mandataire doit etre imputie au mandant, alors meme que les relations 
entre le deposant ou le titulaire d'un brevet et le Bureau sont de droit public. 
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La responsabilite du mandant pour le comportement du mandataire decoule de plus de 
la notion meme de la representation, que l' on rencontre non seulement dans !es rap
ports fondes sur un acte juridique, mais aussi dans !es relations entre particuliers et 
organismes publics, par exemple [es tribunaux. 
L' obligation de constituer un mandataire, imposee par l' art. 13 al. l LEI, ne 
degage pas le mandant de la responsabilite qui lui incombe lorsqu'il agit par l'inter
mediaire d'un representant. 
Appreciation de la demande de reintegration . 
Les longs delais de paiernent liberalementfixes par la loi et plus encore lefait que la 
cause de la reintegration ne doit pas etre prouvee de maniere absolue ne sont pas des 
motifs pour se rnontrer indulgent lorsqu' on apprecie si l' omission etaitfautive ou non. 
Lorsque les interets enjeu sont considerables, le titulaire du brevet et son mandataire 
ont un rnotif pour agir avec une diligence accrue. 
Lorsque le retard est du a une faute du titulaire du brevet ou a son auxiliaire, ni le 
Bureau ni le Tribunal federal n' ont la faculte d' accorder la reintegration, meme 
si celui-ld a omis d' avertir le detenteur du brevet de l' expiration du delai de 
paiement, des suites du non-paiement de la troisieme annuite ou encore de l' annul
lation du brevet et de l' expiration du delai de reconstitution. 

BGE 94 I 248ff. und PMMBl.1968 I 44ff. (res. fr.JT 1968 I 642), Ur
teil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 25.J uni 1968 i.S . 
Behaton GmbH und Mitbeteiligte gegen das Amt. 

PatG Art. 58 Abs. 2 und Art. 59 Abs. 6 

Mangelnde Aktivlegitimation des Konkurrenten zur Verwaltungsgerichtsbe
schwerde gegen die Zulassung einer Anderung des Patentanspruchs ohne Verschie
bung des Anmeldedatums. 
Das Interesse des Konkurrenten, daß die Neuheit nach einem andern Stand der 
T echnik als dem des registrierten Anmeldungsdatums des Patentes beurteilt wird, 
ist nicht einem subjektiven Recht auf Abänderung des im Patentregister eingetra
genen Anmeldungsdatums gleichzusetzen. 
Anderung der Rechtsprechung gegenüber BGE 87 I 397.ff. 

Difaut de qualite du concurrent pour former un recours de droit administratif contre 
l' admission d'une modification de la revendication sans report de la date du depßt. 
L'interet du concurrent a ce que soit appreciee, la nouveaute en sefondant sur un 
autre etat de la technique, que celui qui existait a la date de depßt inscrite au registre 
des brevets, ne jJeut pas etre assimile a un droit subjectif qui permettrait de demander 
la modification de cette date. 
j\1odification de la jurisprudence etablie par l'A TF 87 I 397 ss. 
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PMMBl.1968 I 38ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen 
Bundesgerichtes vom 13.Juni 1968 in Sachen Brewa Chemische Pro
dukte und B. Wanner gegen W. Düring und das Eidg. Amt für geistiges 
Eigentum. 

Das Eidg. Amt für geistiges Eigentum erteilte am 15. Mai 1966 W. Düring d as Pa tent 
Nr.413272 für eine Vorrichtung zum Entfernen von K alkansatz in Klosettschüsseln; 
a ls Anmeldetag wurde der 5. M ärz 1964 eingetragen. 

Düring brach te seine R ech te an dieser Erfindung in die Düring AG ein. Diese erhob 
am 13. Mai 1967 beim Obergericht des Kantons Basel-Landschaft gegen die Firma Brewa 
Chemische Produkte, Inhaberin Wwe. M. W anner, sowie gegen Benj amin Wanner 
Klage wegen V erle tzung des oben genannten Pa tentes und unlau teren Wettbewerbes. 
Im Verlaufe dieses Zivilprozesses wollen die Beklagten ausfindig gemacht h aben, daß 
Düring die Patentanmeldung vom 5. März 1964 a m 11. Februar 1966 abgeändert ha tte. 

Sie reichten d ah er am 5. April 1968 beim Bundesgerich t Verwaltungsgerichtsbe
schwerde ein mit d en Anträgen, es sei festzustellen, daß als Anmeldeda tum d es Patentes 
Nr. 413272 der 11. Februar 1966, 19 Uhr, einzutragen sei, und das Amt für geistiges 
Eigentum sei anzuweisen, das Pa tentregister und die Patentakten entsprechend zu be
richtigen. N ach ihrer Auffassung muß der 11. Februa r 1966 a ls Anmeldetag m a ßgebend 
sein, weil Düring damals die W endung« . .. wobei in die H andhabe des Putzgerä tes ein 
Absperr- und R egulierventil für die Lösungsmittelzufuhr eingebaut ist» aus dem Pa tent
anspruch herausgestrichen habe. 

Aus den Erwägungen: 

1. Die V erwal tun gsgerichtsbeschwerde steht nich t j edem Bürger zu, selbst dann nicht, 
wenn die Abänderung des angefoch tenen Entscheides im öffentlichen Interesse liegen 
sollte. N ur «wer in d em angefochtenen Entscheide a ls Partei beteilig t war oder durch ihn 
in seinen R echten verletzt worden ist » kann sie erheben (Art. 103 OG). 

Die Beschwerde[ ührer waren im V erfahren, das zur Erteilung des Pa tentes Nr. 4 13 2 72 
führte, nicht als Pa rtei beteilig t. 

Sie wurden dadurch , daß das Amt für geistiges E igen tum für dieses Patent den 5. M ärz 
1964 als Anmeld etag in das Pa tentregister eintrug, au ch nicht in ihren subjektiven R ech
ten verletzt. Sie mögen daran interessiert sein, daß die Frage, ob d ie Erfindung d es Be
schwerdegegners n eu sei, nach d em Stand d er T echnik vom 11. Februar 1966 statt nach 
d em Stand vom 5. M ärz 1964 beurteil t werde. Dieses Interesse ist j edoch nich t einem 
subj ektiven R ech t auf Abänderung des im Paten tregister eingetragen en Anmeldedatums 
gleichzusetzen. Die E intragung des 5. März 1964 bindet d en Zivilrich ter nich t. Es steh t 
den Beschwerdeführern frei, in dem von d er Düring AG gegen sie angestrengten Patent
verletzungs- und Wettbewerbsprozesse einredeweise geltend zu m achen, d er 11 . Februar 
1966 sei d er maßgebende Anmeld etag. Sie können sich auch in einem allfälligen Patent
nich tigkeitsprozeß auf diesen Standpun kt stellen. 

Das Bundesgerich t ist zwar einmal auf eine Verwaltungsgerich tsbesch werde einge
treten, die ein K onku rrent des Patentbewerbers erhob, weil das Amt für geistiges E igen
tum eine Änderung des Paten tanspruchs oh ne Verschiebung des Anmeldedatumszuge
lassen hatte (BGE 87 I 397). Diese R echtsprech ung wurde jedoch ausdrücklich und mit 
R ech t aufgegeben mit U rteil vom 12. März 1968 i. S. FM C Corpora tion gegen Farben 
fab riken Bayer AG, wo ein K onku rren t die Eint ragung zweier Priori tätsdaten für d ie 
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gleiche Erfindung durch Verwaltungsgerichtsbeschwerde anfocht. Die Beschwerde
führer bringen nichts vor, was Anlaß geben könnte, zu ihr zurückzukehren. 

Sie schweigen sich auch darüber aus, inwiefern das beanstandete Anmeldedatum sie 
in subjektiven Rechten verletzen würde. Die Behauptung, sie seien Konkurrenten des 
Patentinhabers und hätten schon vor dem 11. Februar 1966 Klosettreinigungsgeräte ohne 
Absperr- und Regulierventil verkauft, würde selbst dann nicht genügen, wenn der erfin
derische Gedanke bei der Vorrichtung des Patentes Nr.413272 - was der Beschwerde
gegner gar nicht behauptet - gerade in der W eglassung des Absperr- und Regulierventils 
liegen sollte. 

2. Da auf die Beschwerde schon mangels Legitimation der Beschwerdeführer nicht 
einzutreten ist, kann offen bleiben, ob sie, wie der Beschwerdegegner und das Amt gel
tend machen, verspätet erhoben wurde. 

PatG Art. 59 Abs. 6 und Art.117 

Mangelnde Aktivlegitimation des am Patenterteilungsveifahren nicht beteilig
ten Konkurrenten des Patentbewerbers zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen 
die Eintragung von Prioritätsangaben im Patentregister. 
Unzulässigkeit der VerwaltungsgerichtsbeschwerdeeinesamPatenterteilungsveifah
ren Unbeteiligten; keine Beteiligung Dritter im Veifahren ohne amtliche Vorprüfung. 
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist keine Popularbeschwerde, mit der öffentliche 
Interessen geltend gemacht werden können . 
Die Eintragung von Prioritätsangaben im Patentregister kann keinen Eingriff in 
subjektive Rechte Dritter bewirken. 
Anderung der Rechtsprechung gegenüber BGE 87 I 397.ff. 

Le concurrent du deposant, non partie a la procedure de delivrance du brevet, n' a 
pas qualite pour former un recours de droit administratif contre l'inscription au re
gistre des brevets d'indications relatives a la priorite. 
Irrecevabilite du recours de droit administratif de celui qui n' est pas partie a la pro
cedure de delivrance du brevet; pas de participation de tiers dans la procedure sans 
examen prealable. 
Le recours de droit administratif n' est pas un recours populaire permettant d'in
voquer l'interet public. 
L'inscription au registre des brevets d'indications relatives a la priorite n' exerce 
aucune infiuence sur les droits subjectifs de tiers . 
Modification de lajurisprudence etablie par l' A TF 87 I 397 ss. 

BGE 94 I 182 und PMMBl.1968 I 35ff. (res. fr.JT 1968 I 641), Urteil 
der 1. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 12. März 1968 in Sachen 
FMC Corporation gegen Farbenfabriken Bayer und Eidgenössisches 
Amt für geistiges Eigentum. 

A. Die Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft in Leverkusen (BRD) reichte am 
8. Mai 1964 beim Eidg. Amt für geistiges Eigentum ein Patentgesuch für ein V erfahren 
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zur Herstellung eines Schädlingsbekämpfungsmittels ein. Im Laufe des Erteilungsver
fahrens nahm sie eine T eilung d es ursprünglichen Patentgesuches Nr.6019/64 vor und 
machte den abgetrennten T eil zum Gegenstand eines T eilgesuches (Nr . 2470/67) . Ge
stützt auf eine weitere Teilung des ursprünglichen Patentgesuches reichte sie schließlich 
noch ein zweites Teilgesuch (Nr. 24 71 /67) ein. Das Amt erteilte auf Grund d es ursprüng
lichen Patentgesuches am 3 I. M ärz 1967 das Patent Nr.432 548, veröffentlicht am 15. Sep
tember 1967, auf Grund d es ersten T eilgesuchs am 15. April 1967 das Patent Nr. 433 385, 
veröffentlicht am 30. September 1967, und auf Grund des zweiten T eilgesuches ebenfalls 
am 15.April 1967 das Patent Nr.433855, veröffentlicht am 14.Oktober 1967. In a llen 
drei Patenten wurde gestützt auf Art. 5 7 PatG als Anmeldedatum der 8. Mai 1964 ange
geben, und ebenso enthalten alle drei in gleicher W eise unter d er Rubrik «Prioritäten» 
die Angabe «Deutschland, 28.Juni 1963 und 8.Februar 1964 (F 40104 IVb/ 12 q )». 

Die FMC Corporation in N ew York (USA) reichte am 20.Juni 1965 beim Eidg. Amt 
für geistiges Eigentum ein Patentgesuch ein, das ebenfalls ein Schädlingsbekämpfungs
mittel betrifft, wofür sie USA-Prioritäten vom 23.Januar und 12. Oktober 1964 bean
spruchte. 

Nach der mit der Veröffentlichung der Patentschriften erfolgten Öffnung des Akten
heftes I zum Schweizer Patent Nr. 433 855 ließ die FMC Corporation gestützt auf Art. 59 
Abs. 3 PatV I in die Prioritätsbelege Einsicht nehmen, um K enntnis von den beiden 
d eutschen Anmeldungen zu erhalten, die als Prioritä ten von d er Patentbewerberin gel
tend gemacht und vom Amt a ls solche r egistriert worden waren. Dabei will sie festges tellt 
haben, daß die Pa tentbewerberin in Deutschland gar nicht zwei Patentanmeldungen 
vorgenommen habe, sondern nur eine einzige Anmeldung vom 28.Juni 1963, zu der sie 
am 8. Februar lediglich weitere neue Unterlagen eingereicht habe. 

B. Gegen die von ihr als fehlerhaft betrachtete R egistrierung von zwei Prioritätsdaten 
auf Grund einer einzigen Prioritä tsanmeldung ha t die FMC Corporation am 13. No
vember 1967 beim Bundesgericht verwaltungsgerichtliche Beschwerde eingereicht. Sie 
beantragt: 

I. Es seien die bezüglich des schweizerischen Patentes Nr. 433 855 der Beschwerde
gegnerin eingetragenen Prioritätsdaten 28.Juni 1963 und 8.Februar 1964 im 
Patentregister zu streichen.' 

2. Eventuell : Es sei das bezüglich des schweizerischen Patentes Nr. 433855 d er 
Beschwerdegegnerin eingetragene Prioritätsdatum 28.Juni 1963 im Patentregister 
zu streichen. 

3. Subeventuell: Es seien aus dem Aktenheft I des Eidg. Amtes für geistiges Eigen
tum zum schweizerischen Patent Nr. 433 855 der Beschwerdegegn erin die nach 
dem 28.Juni 1963 dem Deutschen Patentamt eingereichten T eile des Prioritäts
beleges (nämlich die letzten vier Seiten mit den « Beispielen » A, Bund 4) zu ent
fernen und das eingetragene Prioritätsda tum 8.Februar 1964 im Patentregister 
zu streichen. 

C. Die Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft und das Amt beantragen, auf die 
Beschwerde nicht einzutreten, eventuell sie abzuweisen. Zur Begründung dieser Anträge 
machen sie im wesentlichen geltend, die Beschwerde sei unzulässig, wei l d er Streit über 
die Rechtsgültigkeit d er Prioritä tseintragungen nicht auf dem W ege der verwaltungs
gerichtlichen Beschwerde ausgetragen werden könne. Zudem fehle der Beschwerde
führerin die Legitimation zur Sache. Endlich sei die Beschwerde unbegründet, weil das 
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Amt mit der beanstandeten R egistrierung der Prioritäten weder formelle noch materielle 
Bestimmungen des Bundesrechts verletzt habe. 

D. Die Beschwerdeführerin hat am 13.Oktober 1967 mit Bezug auf die Patente 
Nr. 432 548 und Nr. 433 385 eine entsprechend e verwaltungsgerichtliche Beschwerde 
eingereicht. Sie beantrag t, die beiden Beschwerdeverfahren zu vereinigen. 

Das Bundesgericht tritt mit folgenden Erwägungen auf die Beschwerde nicht ein: 

1. Die Vereinigung zweier Verfahren, wie die Beschwerdeführerin sie beantragt, ist 
im OG nicht vorgesehen ; insbesondere erwähnen weder die Bestimmungen über die 
verwaltungsgerichtli che Beschwerde (Art. 97 ff. OG), noch diejenigen über die staats
r echtliche Beschwerde (Art. 90 bis 96 O G), die gemäß der V erweisung in Art.107 OG auf 
d as verwaltungsgerichtliche Beschwerdeverfahren anwendbar sind, die Möglichkeit 
einer solchen V ereinigung. Für das Berufungsverfahren hat das Bundesgericht eine Ver
einigung mehrerer Berufungen a ls unzulässig erklärt (BGE 40 II 76). Die verwaltungs
gerichtliche K ammer hat dagegen zwei verwaltungsgerichtliche Beschwerden mitein
ander vereinigt mit d er Begründung, dies rechtfertige sich, weil die beiden Beschwerden 
T a tbestände gleicher Art beträfen und dieselben Sachfragen stellten (BGE 92 I 43 
Erw. 1). I st j edoch, wie in den beiden vorl iegenden Fällen, in erster Linie die Zulässigkeit 
beider Beschwerden umstritten, so kommt eine V ereinigung der beiden V erfahren nicht in 
Betracht. Die Frage, ob das ergriffene R echtsmittel zulässig sei und ob darauf eingetreten 
werden könne, muß vielmehr für j ede Beschwerde gesondert geprüft und entschieden wer
·d en. D em Gesu ch um Vereinigung der beiden V erfahren ist daher nicht stattzugeben. 

2. Zur Erhebung der verwaltungsgerichtlichen Beschwerde ist nach Art. 103 Abs. 1 OG 
berechtigt, «wer in d em angefochtenen Entscheid a ls Partei beteiligt war oder durch 
ihn in seinen R echten verletzt worden ist ». Am Patenterteilungsverfahren, das zur Ertei
lung des Pa tentes Nr. 433 855 führte, war die Beschwerdeführerin nicht als Partei betei
ligt. Dieses spielte sich ausschließlich zwischen dem Amt und der Patentbewerberin ab, 
d a es sich um Erfindungen handelt, die nicht dem Vorprüfungsverfahren unterstellt 
sind. Es kann sich daher lediglich fragen, ob der andere in Art. 103 OG genannte Legi
timationsgrund (Verletzung der Beschwerdeführerin in ihren R echten) gegeben sei. 
Eine R echtsverletzung im Sinne dieser Vorschrift liegt gemäß ständiger R echtsprechung 
nur vor, wenn die vom Beschwerdeführer behauptete R echtswidrigkeit des angefochtenen 
Entscheides gleichzeitig einen unrechtmäßigen Eingriff in seine subj ektive R echtssphäre 
bedeutet; dagegen genügt es nicht schon, wenn der Entscheid sonstwie die Interessen 
d es Beschwerdeführers berührt (BGE 87 I 476, 436 Erw. 5, 224f. ; 75 I 382). 

Im vorliegenden Fall soll die objektive R echtswidrigkeit nach der Behauptung der 
Besch werdeführerin d arin liegen, daß das Amt zugunsten d er Pa tente der Beschwerde
gegnerin zwei Prioritätsdaten eingetragen hat, obwohl in Wirklichkeit nur eine einzige 
d eutsche Patenta nmeldung erfolgt sei. In ihren subjektiven Rechten erachtet sich die 
Beschwerdeführerin durch den behaupte ten V erstoß deshalb als verletzt, weil sie selber 
ein angeblich die gleiche Erfindung betreffend es Patentgesuch eingereicht h at, eiern bei 
Unzulässigkeit d er zugunsten der Besch werclegegnerin eingetragenen Priori tä tsdaten der 
Vorrang zukomme. 

Aus diesem Vorbringen der Beschwerdeführerin ist ersichtli ch, daß d ie Parteien im 
G runde genommen um die materiellrec htliche Frage streiten, welcher von ihnen das 
ä ltere R echt a n der Erfindung zusteht. Streitigkeiten über di e Gültigkeit von Patenten 
müssen j edoch im ordentlichen Zivilprozeß ausgetragen werden ; d er \ ,Veg der verwal
tungsgerichtlichen Beschwerd e ist für sie nicht gegeben. Die von d er Beschwerdeführer in 
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zum Gegenstand ihrer Beschwerde gemachte Frage der Gültigkeit d er zugunsten der 
Beschwerdegegnerin eingetragenen Prioritätsdaten hängt vom Bestand der dieser er
teilten Patente ab. Würde einer der mit d er Beschwerde gestellten Anträge geschützt, 
so wären damit die beiden deutschen Prioritä tsdaten oder doch eines von ihnen ausge
schaltet, ohne daß dabei die von der Beschwerdeführerin beanspruchten USA-Priori
täten irgendwie in Frage gestellt werden könnten. Mit einem solchen Vorgehen träfe 
das Bundesgericht praktisch einen materi ellen Entscheid, der einen eigentlichen Patent
prozeß überflüssig machen würde. Es würd e sich damit eine Entscheidungsbefugnis 
anmaßen, die ihm als Verwaltungsgericht nicht zusteht. Demgemäß hat das Bundes
gericht bei solcher Sachlage das Eintreten aufverwaltungsgerichtliche Beschwerden stets 
abgelehnt und d en Beschwerdeführer auf den W eg d er zivil rechtlichen Klage verwiesen, 
so in Handelsregistersach en (BGE 55 I 256, 58 I 52, 60 I 34, 66 I 279, 84 I 87), wie auch 
in bezug a uf die Löschung von Marken von Amtes wegen gemäß Art. 16 bis Abs. 1 MSchG 
(BGE 62 168 Erw.2 ). 

In ihren subj ektiven R echten wird die Beschwerdeführerin durch die Eintragung der 
umstrittenen Prioritätsdaten nicht verletzt. Das PatG stellt ihr verschied ene R echts
behelfe zur Verfügung, um die Frage d er Gültigkeit der eingetragenen Priori tätsdaten 
entscheiden zu lassen, so die Patentnichtigkeitsklage gemäß Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 oder 5, 
die Fes tstellungsklage gemäß Art. 74, Ziff. 1 oder 6 PatG. Nicht das Amt, sondern a llein 
der Richter hat dann nach Art. 20 Abs. 1 PatG im Prozeß über die Gültigkeit der einge
tragenen Priori tätsrechte zu entscheiden. Demgemäß weis t denn auch Art. 22 Abs. 2 PatV 
die Prüfung der sachlichen Übereinst immung d er als Ausweis über die Anmeldungs
priorität eingereichten Belege mit dem Gegenstand d er schweizerisch en Patentanmel
dung nicht d em Amt, sondern dem Richter zu. 

3. Die Unzulässigkeit d er vorliegenden verwaltungsgerich tlichen Beschwerde ergibt 
sich auch schlüssig auf Grund d er folgend en Überlegung : Bei Patentgesuch en, die der 
amtlichen Vorprüfung unterstellt sind , untersucht die Prüfungsstell e gemäß Art. 96 
Abs. 2 Pa tG, ob die Erfindung nach den Art. ! , 2 und 7 PatG patentiert sei (d .h. ob eine 
neue, gewerbliche anwendbare Erfindung vorliege, di e nicht von der Patentierung aus
geschlossen ist) , sowie, ob das Patentgesuch den übrigen Vorschriften des Patentgesetzes 
und der Vollziehungsverordnung genüge (Art. 96 Abs. 3 PatG). Erachtet die Prüfungs
stelle diese Voraussetzungen als erfüllt, so wird das Patentgesuch bekannt gemacht 
(Art.98 Abs. l PatG) . In diesem Stadium des Prüfungsverfahrens räumt das Gesetz 
interessierten Dritten ein Einspruchsrecht ei n (Art. 10 1 PatG). Dieses ist j edoch sachlich 
beschränkt: Der Einspruch kann nur auf die Behauptung gestützt werden, das Patent
gesuch genüge d en Voraussetzungen von Art. 96 Abs. 2 PatG nicht. Dagegen kann d er 
Einsprecher nicht geltend mach en, das Amt habe sonstige Vorschriften d es Gesetzes oder 
der Vollziehungsverordnung zu Unrecht als erfüllt angesehen; er kann somitinsbesondere 
die Vormerkung der vom Patentbewerber beanspruchten Prioritäten nicht beanstanden. 
Diese Beschränkung der Einspruchsmöglichkeiten erklärt sich daraus, daß das Einspruchs
verfahren ausschließlich bezweckt, dem Amt, das nur über ein unvollständiges Prüfungs
materia l verfügt, weiteres Material für den Nachweis von Gründen für die Zurückweisung 
des Gesuches zu verschaffen (Botschaft des Bundesrates zum rev. PatG, BBI 1950 I 
S. 1048). Der Entscheid , durch den der Einspruch zurückgewiesen wi rd, kann vom Ein
sprecher an die Beschwerdeabteilung weitergezogen werden (Art. 106 Abs. 1 PatG) . Er 
ist j edoch zur Beschwerde nur in dem R ahmen berechtigt, in welchem er im Verfahren 
vor der Patentabteilung als Partei zugelassen war (Art. 65 li t. a PatV II ), d.h. er kann 
auch im Beschwerdeverfahren nur die materielle Patentierbarkeit der Erfindung an-



-196-

fechten. Der Entscheid der Beschwerdeabteilung ist endgültig (Art. 92 Abs. 3 PatG) und 
unterliegt daher nicht d er verwaltungsrechtlichen Beschwerde an das Bundesgericht 
(Art. 99 Ziff. I lit.a OG in der Fassung gemäß Art.117 PatG). 

Aus dieser R egelung ist zwingend zu folgern , daß nach dem System des Patentgesetzes 
beim Erteilungsverfahren ohne amtliche Vorprüfung jede Be teiligung Dritter ausge
schlossen sein muß; d enn sonst käme man zu dem unhaltbaren Ergebnis, daß in bezug 
auf solche Patentgesuche Fragen zum Gegenstand einer verwaltungsgerichtlichen Be
schwerde gemacht werden könnten, für die das Vorprüfungsverfahren , das dem Dritten 
die Möglichkeit einer T eilnahme am Erteilungsverfahren einräumt, dieses Rechtsmittel 
ausdrücklich ausschließt. 

4. Die Beschwerdeführerin behaupte t, das schweiz. PatG lasse die Verurkundung 
zweier Prioritätsdaten für ein und dasselbe Patentgesuch nicht zu; das Vorgehen des 
Amtes sei mit Art. 17 ff. und Art. 58 PatG unvereinbar. Damit macht die Beschwerde
führerin eine V erletzung öffentlicher Interessen geltend . Hiefür steht ihr di e verwaltungs
gerich tliche Beschwerde jedoch nicht zur V erfügung. Diese ist gemäß ständiger Recht
sprechung keine Popularbeschwerde, zu deren Erhebung im öffentlichen Interesse j eder 
Bürger befugt wäre (BGE 60 I 33, 62 I 167, 66 I 279, 87 I 479, 90 I 64). 

5. Beim Erlaß d er Bestimmungen über das Prioritätsrecht ist der schweizerische Gesetz
geber offenbar grundsätzlich von der Auffassung ausgegangen, es komme für j ede Erfin
dung nur eine einzige Priorität in Betracht; denn in Art.17- 23 PatG ist stets die R ede von 
dem bzw. einem Prioritätsrecht. Eine solche Beschränkung ist an sich wegen der Klarheit 
d es Paten tregisters und im Interesse d er Anmelder sowie d er übrigen beteiligten Kreise 
grundsätzlich wünschbar. Für sie spricht auch Art.58 PatG, der die V erschiebung des 
Anm eldungsdatums vorschreibt, wenn a m Patentanspruch oder a n Unteransprüchen 
Änderungen vorgenommen werden, und dem ursprünglichen Anmeldungsdatum jede 
gesetzliche Wirkung entzieht. Gesetz und Praxis lassen j edoch unter bestimmten Voraus
setzungen gleichwohl d ie Eintragung m ehrerer Prioritätsdaten für die gleiche Erfindung 
zu. So bestimmt die Pariser V erbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen 
Eigentums (Fassung von Lissabon 1958) in Art. 4 lit. F: 

K ein Verbandsla nd darf deswegen die Anerkennung einer Priorität verwei
gern oder eine Patentanmeldung zurückweisen, weil d er Anmelder m ehrere 
Prioritä ten in Anspruch nimmt, selbst wenn sie aus verschiedenen Ländern 
stammen, oder deswegen , weil eine Anmeldung, für die eine oder m eh rere Priori
täten beansprucht werden, ein oder mehrere M erkmale enthält, die in d er oder den 
Anmeldungen, d eren Priorität beansprucht worden ist, nicht enthalten waren, 
sofern in beiden Fällen Erfindungseinheit im Sinne des Landesgesetzes vorliegt. 

Art.24 PatV I und II sodann lautet : 
W enn mehrere im auslä ndischen Verbandsgebiet einzeln zum Schutze angemel
d ete Erfindungen in einer einzigen schweizerischen Patenta nmeldung vereinigt 
sind, so können ebensoviele j e auf die ausländischen Anmeldungen gegründete 
Prioritätserklärungen abgegeben werden. 
Wenn d er Gegenstand einer schweizerischen Patentanmeldung j e in verschiedener 
Ausführungsart auf mehreren Ausstellungen zur Schau gestellt worden ist, so 
können soviele Prioritätserklärungen abgegeben werden, als Auss tellungen in 
Betracht fallen . 

Damit ist d er Einwand der Beschwerdeführerin, d as schweizerische R echt lasse die 
Eintragung zweier oder mehrerer Prioritä tsdaten für das gleiche Patent nicht zu, der 
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Boden entzogen . Dazu kommt, daß die Vormerkung einer Priorität im Pa tenterteilungs
verfahren keine materiellen Rechte zugusten d es Patentinhabers schafft. Dieser hat viel
mehr im Streit über das ältere R echt an der Erfindung d en Bestand seines Prioritä ts
rechts nachzuweisen (Art. 20 Abs. 1 PatG). Die Prioritätsvormerkung sch a fft a lso nicht 
einmal eine V ermutung für d en Bestand des R echts (BLUM/ PEDRAZZINI, Bd. II, PatG 
Art. 20 Anm. 1, S. 59). Sie kann somit keinen Eingriff in subjektive R ech te eines Dritten 
bewirken , selbst wenn dieser eine die gleiche Erfindung betreffende Patentanmeldung 
eingereicht hat. Die Eintragung eines oder mehrerer Prioritätsdaten sagt a uch nichts aus 
über d en U mfang eines allfälligen Prioritä tsrechtes. Darüber muß sich j ed er Interessierte 
selber Klarheit verschaffen. Durch den Eintrag zweier Daten wird gerade zum Ausdruck 
gebrach t, d aß das Prioritätsrecht offenbar nicht vollständig auf das früh ere Da tum zu
rückgeht. Auch insofern kann daher von einer V erletzung d er Beschwerdeführerin in 
ihren subjektiven R echten nicht die R ede sein. Ein Entscheid des Amtes oder des Bun
desgerichtes a ls Beschwerdeinstanz über die R echtmäßigkeit der eingetragenen Priori
tä ten würde dah er wiederum auf die Vorwegnahme der dem Richter vorbehal tenen Be
urteilung der Gültigkeit des Patentes hinauslaufen, was, wie bereits gesagt, nich t zulässig 
sein kann. 

6. Die Beschwerdeführerin glaubt, ihre Legitimation aus BGE 87 I 397ff. ableiten zu 
können . Die Beschwerdegegnerin und das Amt stellen die Richtigkeit d es angerufenen 
Entsch eides nicht in Frage ; sie machen lediglich geltend, der Sachverhalt des vorliegen
den Falles unterscheide sich grundlegend von j enem des angerufenen Präjudizes. In je
nem Falle habe d as Amt in gewissem U m fang einen m a teriellen Entscheid gefällt ; indem 
es keine V erschiebung d es Anmeldungsda tums gem äß Art. 58 Abs. 2 P a tG verlangt, 
sondern in Verletzung dieser Vorschrift das ursprüngliche Anmeldungsdatum als maß
gebend erklärt habe, sei die damalige Beschwerdeführerin in ihren subjektiven R echten 
verletzt worden . Diese Voraussetzung treffe im vorliegenden Fall nich t zu , da durch die 
Eintragung beider Prioritä tsdaten ma teriell nichts präjudiziert werde. 

Der Hinweis der Beschwerdeführerin auf BGE 87 I 397 ff. ist j edoch schon deswegen 
unbehelflich, weil an d en dort vertretenen Auffassungen über die Zulässigkeit d er ver
waltungsgerichtlichen Beschwerde nicht fes tgehalten werden kann. Diese sind mit W esen 
und Zweck d es genannten R echtsmittels unvereinbar. So findet die Ansicht, schon die 
M öglichkeit der Verletzung des Dritten in seinen subjektiven R echten r eiche a us, um 
diesem die Sachlegitimation zur verwaltungsgerichtlichen Beschwerde z u verscha ffen , 
in der d ort a ngeführten Literatur und R ech tsprechung keine Stütze. D er genannte Ent
scheid verkennt soda nn auch, daß der Streit darüber, ob d as vom Am t eingetragene An
meldungsda tum die damalige Beschwerdefüh rerin in ihren subjektiven R echten beein
träch tige, auf dem W ege des ordentlichen Zivilprozesses ausgetragen und dah er nicht 
zum Gegenstand einer verwaltungsrechtlichen Beschwerde gemach t werden konnte. Der 
Beschwerdeentscheid, der die V erschiebung des Anmeldungsdatums anordnete, griff dem 
Entscheid des ordentlichen Richters vor. Es wurde damit sogar (wie T ROLLER, Imma te
rialgüterrecht II S. 101 3, N. 75 zutreffend bemerkt) d er Beschwerdeführerin ein Erfolg 
verschafft, d er weite r reichte, als er bei der Austragung des Streits im Pa tentnichtigkeits
verfahren zu erzielen gewesen wäre; denn in diesem hätte die Patentinhaberin ihr Patent 
auf den ursprünglichen Patentanspruch einschränken und d essen Anmeld ungsdatum 
aufrecht erhalten können . 

Der angerufene Entscheid ist somit nicht geeignet, die Erwägungen zu widerlegen, 
welche d ie vorliegende Beschwerde a ls unzulässig erscheinen lassen . 
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PatG Art.86 

Nach der Hauptregel ist dem Angeschuldigten Klagefrist anzusetzen. Selbst wenn 
das Patent ohne amtliche Vorpriifung erteilt worden ist, kann die Behörde an dieser 
Hauptregel festhalten, ohne daß deshalb eine willkürliche Parteirollenverteilung 
vorläge. 

Selon le principe geniral, il convient d'impartir a l'inculpi un dilai pour intenter 
l' action en nullite. M eme lorsque le brevet a ete delivri sans ex amen prealable, l' au
toriti judiciaire peut s' en tenir a ce principe sans pour autant que l' on puisse y voir 
une ripartition arbitraire du role des parties dans le proces. 

BG E 94 I 199 und Praxis 1968, 365 ff. ( res. fr. JT 1968 I 645 ), Urteil 
der staatsrechtlichen Kammer des Bundesgerichtes vom 31.J anuar 1968. 

D er Beschwerde beklagte X ist Inhaber eines Schweizer Patentes N r. 409 829 b etr. 
eine Blech-Abkantmaschine. D as Patent war am 29.Juli 1964 angemeldet und am 
3 1. M ä rz 1966 erteilt worden. -Am 3. August 1964 hatte Y dieselbe Erfindung zum Pa tent 
a ngemeldet ; die Patentierung erfolgte a m 30. Apri l 1966 unter Nr. 4 11 756. 

Am 24. Februar 1967 reichte X eine Strafanzeige gegen Y wegen Verletzung d er aus 
d em Patent 409 829 fließenden R echte ein. Im Strafverfahren erhob Y die Einrede der 
Patentnichtigkeit. Darauf setzte die Bezirksanwaltschaft M eilen dem X Frist zur An
h ebung d er Klage auf Fes tstellung der R echtsbeständigkeit seines Patentes Nr. 409829 
an. Auf R ekurs des X hin änderte die Staatsanwaltschaft Zürich die Verfügung dahin a b, 
da ß sie Y Frist zur Anhebung d er Patentnichtigkeitsklage sowie zur Einreichung d er 
R echtsbes tä ndigkeitsklage betr. sein eigenes Patent a nsetzte. 

Y fic h t die Verfügung d er Staatsanwal tscha ft mit staa tsrechtlicher Beschwerde a n. Er 
rügt Verletzungen von BV 4 und stellt im wesentlichen folgende Anträge: 

« 1. Es sei die angefochtene V erfügung der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich 
vom 30. August 1967 a ufzuheben und es sei dem Beschwerdegegner im Sinne von 
PatG 86 eine angemessene Frist zur Klageanhebung auf Fes tstellung der R echts
bestä ndigkeit seines Patentes Nr. 409 829 anzusetzen, unter d er Androhung, daß 
im Sä umnisfall das Strafverfahren ohne Weiterungen definitiv eingestellt würde, 
und es sei der Prozeß zur Neu entscheidung im gena nnten Sinne a n die Vorinstanz 
zurückzuweisen . 
2 .... 
3. E ventuell sei d em Beschwerdeführer nur Frist a nzusetzen, Klage auf Fest
stellung der Nichtigkeit d es P a tentes Nr. 409829 anzuheben, nicht jedoch Frist zur 
Klage a uf Feststellung der R echtsbes tändigkeit des Patentes N r. 41 1 756. » 

Das Bg h ebt die V erfügung d er Staatsanwaltschaft des Kts. Zürich insoweit auf, als 
sie d em Beschwerdeführer Frist zur Klage auf Fes tstellung der R echtsbeständigkeit seines 
Patentes Nr. 41 1 756 setzt, und weist im übrigen d ie Beschwerde a b, soweit es darauf ein
tritt. 

(1. ) b ) Beschwerden der vorliegenden Art sind rein kassatorischer Natur (BGE 92 I 97, 
91 I 4 11 j e mit Hinweisen ). Soweit d er Beschwerdeführer m ehr verla ngt a ls die Aufhebung 
d es a ngefochtenen Entsch eides, ist d emnach auf seine Begehren nicht einzutreten. 
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2. Die Staatsanwaltschaft begründet ihre V erfügung damit, Pa tG 86 sehe a ls H aupt
regel vor, daß d er Angeschuldigte mit der Klageanhebung zu beschweren sei. Im vorliegen
den Fall sei das Patent wohl ohne Vorprüfung erteilt worden, doch fehle es an der zweiten, 
nach Kommentar BLuM/PEDRAZZINI kumulativ zu erfüllenden Voraussetzung. Von einem 
klaren Fall, bei dem d er Angeschuldigte die Nichtigkeit des umstrittenen Patentes glaub
haft gemacht hätte, ohne daß irgendwelche Zweifel übrig blieben, könne «bei d er d er
zeitigen Aktenlage nicht die R ede sein». Es bestehe daher kein Anlaß, von der in Pa tG 86 
für den R egelfall fes tgesetzten Ordnung abzuweichen ; dies um so weniger, a ls das Patent 
d es Strafanzeigers früher angemelde t und erte il t worden sei. 

(3.) Der Beschwerdeführer fich t zunächst die auf dem K ommentar BLuM/PEDRAZZINI 
beruhende Auffassung der Staatsanwaltschaft an, wonach in der Praxis die beiden Vor
aussetzungen von PatG 86 I, 2. Halbsatz (Erteilung des Patentes ohne Vorprüfung und 
Glaubhaftmachen von Umständen, welche die Nichtigkeitseinrede als begründet er
scheinen lassen) kumulativ erfüllt sein müssen, um eine Umkehrung der Parteirollen zu 
rechtfertigen . Der Beschwerdeführer beruft sich auf das Protokoll über die V erhandlun
gen des Ständerates vom 23. September 1953 S. 396 und insbesondere auf ein Votum von 
Ständerat Schach sowie auf d en seines Erachtens eindeutigen Gesetzestext. Er h ält die 
von d er Staatsanwaltschaft vorgenommene Parteirollenverteilung für eine kla re Er
m essensüberschreitung. 

Ob die in Pa tG 86 I , 2. Halbsatz genannten Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein 
müssen, kann offen bleiben. Eine willkürliche Parteirollenverteilung läge nämlich selbst 
dann nicht vor, wenn man - mit dem Beschwerdeführer und nach dem Wortlaut des 
Gesetzes - die Kumulation verneinte. Die genannte Bestimmung enthält eine bloße 
K ann-Vorschrift. Sie sagt lediglich, unter welchen Voraussetzungen der Richter (hier 
die Staatsanwaltschaft) von d er H auptregel abweichen d arf, verpflichtet ihn dazu aber 
in keiner W eise. Die Auffassung d es Beschwerdeführers, wonach sich die Behörde an die 
Grundsätze des strafrechtlichen Untersuchungsverfahrens zu h alten und somit dem 
Staate bzw. dem Strafkläger die Klägerrolle zuzuteilen habe, schlägt angesichts des 
kla ren Wortlautes des G. nicht durch. PatG 86 ist eine Sondernorm, die den im Strafver
fahren geltenden üblichen Grundsätzen vorgeht. Liegt aber eine willkürliche Parteirollen
verteilung nicht vor, so kann sich die Staatsanwaltschaft um so weniger einer Ermessens
überschreitung schuldig gemacht haben. 

5. Zu prüfen bleibt der Eventualantrag. Nach diesem sollte dem Beschwerdeführer 
gegebenenfalls nur Frist zur Klage auf Feststellung der Nichtigkeit des gegnerischen 
Patentes Nr. 409 829, nicht aber zur Klage auf Feststellung der R echtsbeständigkeit seines 
eigenen Patentes Nr. 411 756 angesetzt werden . Auch darauf kann nur insoweit einge
treten werd en, a ls dies mit der kassatorischen Natur der staatsrechtlichen Beschwerde 
vereinbar ist. 

Die Staatsanwaltschaft rechtfertigt ihre Doppelverfügung da mit, im vorliegenden 
Fall seien beide Parteien im Besitze eines Patentes für die gleiche Erfindung. Auch aus 
Gründen der Zweckmäßigkeit und der Prozeßökonomie sei es angebracht, daß der Zivil
prozeß gleichzeitig über beide Patente geführt werde. D em gegenüber rügt der Beschwer
deführer die Fristansetzung zur Klage auf Feststellung d er R echtsbeständigkeit des 
Patentes Nr. 411 756 als willkürlich. Dieser Vorwurf ist begründet. 

Einmal gibt PatG 86 der Staatsanwaltschaft kein R echt, Frist zur Feststellung der 
R echtsbeständigkeit des Patentes des Beschwerdeführers a nzusetzen. Außerdem sind 
Patentverletzungen Antragsdelikte, so daß es dem Willen d es Beschwerdeführers anheim-
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gestellt bleibt, ob er im Falle einer Verletzung seines Patentes überhaupt klagen will. Die 
Verfügung der Staatsanwaltschaft erscheint daher in diesem Punkte als willkürlich und 
muß aufgehoben werden. 

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. b 

Unter diese Bestimmung fallen auch Erfindungen, die das Uhrengehäuse betreffen. 
Betrifft eine Erfindung zwar zur Hauptsache die Ausbildung des Armbandes ( einer 
Armbanduhr), berührt sie aber auch die des Gehäuses, so ist sie der Vorprüfung 
ebenfalls unterstellt. 

Cette disposition concerne egalement les inventions qui se rapportent aux bo'ites de 
montre. 
Est egalement assujettie d l' examen prealable, l'invention qui se rapporte princi
palement d l' execution d'un bracelet ( d'une montre-bracelet) mais qui tauche aussi 
la construction de la bo'ite. 

PMMBl. 1968 I 22 ff., Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerde
abteilung vom 28. November 1962 in Sachen Nivada gegen Entscheid 
der Vorprüfungssektion II. 

PatG Art. 87 Abs. 2 lit. b 

Ein Patentgesuch kann der Vorprüfung nicht unterstellt sein und trotzdem das 
Gebiet der ,<,eitmessungstechnik als eines der möglichen Anwendungsgebiete der 
Erfindung erwähnen. 

Une demande de brevet peut ne pas etre assujettie d l' ex amen prialable, meme si 
elle contient, comme l'un des champs possibles d' application de l'invention, des refe
rences d la technique de la mesure du temps. 

PMMBl. 1968 I 39, Auszug aus dem Entscheid der II . Beschwerdeab
teilung vom 14.Juni 1966 in Sachen Montresjaquet-Girard gegen den 
Entscheid der Vorprüfungssektion II. 

4. Ainsi qu'il l'a ete expose, Ja simple enumeration de possibilites d 'application plus 
ou moins hypothetiques d e l'invention en d ehors du domaine de Ja technique d e Ja mesure 
du temps etait impuissan te a eviter l'assujettissement de Ja demande de brevet a l'examen 
prealable. 

Dans ces con<litions, il es t sans importance pour Ja solution a donner a cette affaire que 
Ja d eposante n'ait pas donne suite a l'exigence formulee dans Ja communication d e l'exa
minateur qui voulait, comme condition sine qua non du non-assujettissement de Ja d e
mande de brevet a l'examen prealable, que soit supprimee du memoire «toute a llusion 
aux applications horlogeres de l'appareil». La recourante croit manifestement pouvoir 
refuser d e supprimer toute reference a u domaine horloger en se fondant sur Ja jurispru
dence de Ja Section des recours ; il convien t a ce sujet de rappeler que Ja Section des recours 
a effectivement d eja la isse entendre dans !es decisions precitees Tissot II (FBDM 1963 
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I 39) et Siemens-Schuckertwerke (FBDM 1965 I 16) qu'une demande de brevet, meme 
non soumise a l'examen prealable, pouvait dans certaines conditions contenir une indi
cation relative a l'utilisation de l'invention dans le domaine horloger. La Section des 
recours a confirme cette maniere de voir dans la decision rendue dans la cause Federation 
suisse des Associations de Fabricants d'Horlogerie (FBDM 1965 I 54/56) ou il est dit que 
l'on ne peut pas encore parler d'une invention tombant sous la definition de l'art. 87 al. 2 
litt. b LBI lorsque «le domaine de la technique de la mesure du temps est mentionne 
seulement de fa<;on accessoire, c'est-a-dire a c6te d'autres domaines, comme champ 
d'application de l'invention » (p. 56 loc. cit.). 

PatV II Art. 13 Abs. l 

Allgemeine Regel betreffend die Aufhebung von Verwaltungsakten, ;;,.B. Abände
rung von Unterstellungsentscheiden von Amtes wegen. 
Ob eine materiell rechtswidrige Veijügung zurückgenommen oder abgeändert werden 
daif, hängt - soweit darüber nicht positive Vorschriften bestehen - von einer Ab
wägung der Interessen ab, die einerseits an der Verwirklichung des objektiven 
Rechtes und anderseits an der Vermeidung von Rechtsunsicherheit bestehen. 

Regle generale concernant la modification d' actes administratifs, par exemple modi
fication ex ~fficio de decisions concernant l' assujettissement d l' examen prealable. 
Lorsqu'il il n'y a pas de regle de droit positif a ce sujet, la question de savoir si une 
decision contraire au droit materiel peut etre revoquee ou modifiee depend de l'im
portance respective qu'ilfaut accorder d'une part d la realisation du droit objectif, 
d' autre part d eviter l'insecurite juridique. 

PMMBl.1968 I 39ff., Rechtsauskunft des Eidg. Amtes für geistiges 
Eigentum vom 17. November 1966. 

Auf die Anfrage, wie das Amt dazu komme, einen rechtskräftigen Nichtunterstellungs
entscheid einfach abzuändern, hat die Vorprüfungssektion I folgendes geantwortet: 

1. Ein rechtskräftiger Entscheid, der die Nichtunterstellung eines Patentgesuches unter 
die amtliche Vorprüfung festste llt , kann u.E. bei Änderung der Rechtsprechung von 
Amtes wegen aufgehoben werden. All erdings erfolgt diese Aufhebung nicht «ohne wei
teres», sondern in Form eines beschwerdefähigen neuen Entscheides, und zwar in der 
R egel nach vorheriger Vernehmlassung des Patentbewerbers (Art.13 Abs. 1 PatV II ). 
Diese Abänderungsmöglichkeit erstreckt sich logischerweise auch auf rechtskräftige 
Entscheide, die die Unterstellung eines Patentgesuches unter die amtliche Vorprüfung 
bejahen. 

Zur Begründung dieser Ansicht wird auf «Verwaltungsentscheide der Bundesbehör
den» (VEB) aus den Jahren 1944 und 1945, H eft 17, Seiten 41 - 43, insbesondere auf 
folgend en Passus verwiesen: 

«Nach anerkannten Grundsätzen des Verwaltungsrechts kann eine Verwaltungs
behörde im a llgemeinen auf j eden Verwaltungsakt zurückkommen. Es wohnt ihm im 
Gegensatz zum Urteil im Zivilrecht materielle Rechtskraft nicht inne (vgl. BuRCKHARDT, 
Organisation der R echtsgemeinschaft, S.61 ff.; FLEINER, Institutionen, S.196ff. ; 
RucK, Verwaltungsrecht, S.69ff. ). Die Verwaltungsbehörde ist sogar verpflichtet, eine 
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getroffene Anordnung abzuändern, wenn sich herausstellt, daß sie dem angewandten 
Rechtssatz nicht entspricht, sei es infolge V erkennens der Tatsachen oder des R echts.» 

2. Auch ein Wiedererwägungsgesuch eines Patentbewerbers kann daher unter Um
ständen zur Aufhebung eines formell rechtskräftigen Unterstellungsentscheides führen. 
Da jedoch die Wiedererwägung kein eigentliches R echtsmittel darstellt, besteht kein 
formeller Anspruch darauf, daß die Behörde auf ihren Entscheid zurückkomme (VEB 17, 
44; 25, 88/89; 30, 72; BGE 67 I 72 ). 

3. Vollständigkeitshalber sei noch auf folgendes hingewiesen: 
a ) Bei den oben diskutierten Fällen wurde stets eine Änderung der R echtsprechung 

vorausgesetzt; eine Änderung der Gesuchsunterlagen zwecks Aufhebung d er Unter
stellung ist hingegen durch Art. 13 Abs.4 PatV II eingeschränkt (vgl. dazu PMMBI. 1966 
I 19/20, Erw.2). 

b ) Die Aufhebung eines Unterstellungsentscheides ist auch dann ausgeschlossen, 
wenn das Prüfungsverfahren im wesentlichen abgeschlossen ist, z.B. im Vorprüfungs
verfahren spätes tens dann, wenn die Bekanntmachung verfügt ist. 

c) Die hier in bezug auf Unterstellungsentscheide vertretene Ansicht ist ohne weiteres 
auf andere Entscheide übertragbar, d enn, ob eine materiell rechtswidrige Verfügung 
zurückgenommen oder abgeändert werden darf, hängt, soweit darüber nicht positive 
Vorschriften bestehen, von einer Abwägung d er Interessen ab, die einerseits an der Ver
wirklichung des obj ektiven R echts und anderseits an der Vermeidung von R echtsun
sicherheit bestehen (BGE 91 I 95/96; VEB 25, 87 /88 und 90 ; vgl. auch PMMBI. 1965 I 18) . 

PatV II Art. 48 

Zum Sinn einer mündlichen Verhandlung im einseitigen Beschwerdeveifahren. 
Du but des deba ts dans une procedure de recours ne mettant en cause qu' une seule partie. 

PMMBl. 1968 I 23, Rechtsauskunft des Sekretariates der Beschwerde
abteilung vom 18. März 1968. 

Wenn man sich ein Bild machen will , ob ein Antrag auf Abhaltung einer mündlichen 
Verhandlung gestellt werden soll (PMMBI. 1964 I 22 [Zweck von Verhandlungen] und 
1965 I 28, Fall I i.f. [Kostenfolgen]), bzw. unter welchen Voraussetzungen eine solche 
sinnvoll wäre, muß man folgendes bedenken: 

Grundsätzlich hat die Beschwerdeabteilung zu beurteilen, ob der mit der Beschwerde 
angefochtene Entscheid im Zeitpunkt seiner Ausfällung richtig oder falsch war, und 
dementsprechend hat sie die Beschwerde abzuweisen oder gutzuheißen. Nach vorläufi
gem Studium der Akten sieht die Beschwerdeabteilung keine Veranlassung, im vorliegen
den Falle von diesem Grundsa tz - so wie er insbesondere in PMMBI. 1963 I 36, Erw. 3 und 
1964 I 41 /42 präzisiert ist - abzuweichen (vgl. auch PMMBI.1965 I 24-, rechte Spalte). 
Das bedeute t, daß die Frage zu entscheiden sein wird, ob die Zurückweisung d es streitigen 
Gesuches nach Lage der Akten am 21. August 1967 (Datum d er angefochtenen Zurück
weisungsverfügung) begründet war, d.h. ohne Rechtsverletzung zustande kam oder 
nicht. Eine mündliche V erhandlung müßte da her, um sinnvoll zu sein, zur Abklärung 
d er Frage beitragen, ob die Prüfungsstelle am 21. August 1967 gemäß den einschlägigen 
Vorschriften (Art. 97 PatG und Art. 13 Abs. 9 PatV II ) und ohne gegen anerkannte Form
und Verfahrensgrundsätze zu verstoßen (PMMBl.1 963 I 56ff. ), berechtigt war, das 
Gegenstand der Beschwerde bildende Patentgesuch zurückzuweisen. 
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II. Muster- und Modellrecht 

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH 

(Mitarbeiter J ACQUES GUYET, GENF) 

MMG Art.24, Art.25 und Art.26 

Die bloße Farbänderung stellt keinen rechtserheblichen Unterschied zwischen ge
schütztem und nachgemachtem Modell dar. 
Schadenersatzfolgen treten nur ein bei absichtlicher oder fahrlässiger Rechtsver
letzung. Ein solches Verschulden einer Aktiengesellschaft ist zu bejahen, wenn der 
Ehemann der Alleinaktionärin, der in deren Vertretung dem Verwaltungsrat JiVei
sungen über den Einkauf der modellrechtlich zu beanstandenden Gegenstände ge
geben hat, bösgläubig war. 
Unter dem Titel Schadenersatz sind der Kaufpreis und die Kosten des Gerichts
vollziehers zu ersetzen, wenn der Erwerb durch den Gerichtsvollzieher zum ,Zwecke 
der Beweissicherung und zur Verhinderung eines rechtsverletzenden Verkaufes 
erfolgt ist. 

La simple modification des couleurs ne peut etre consideree comme constituant une 
difference juridiquement relevante entre le modele protege et le modele imite. 
Des dommages-interets ne sont accordes qu' en cas de violation intentionnelle ou par 
negligence de la loi. Ainsi, il y a lieu de considerer comme fautive l' attitude d'une 
societe anonyme, lorsque, de mauvaise foi, le mari de l' actionnaire unique, repre
sentant celle-ci, a donne au conseil d' administration des instructions sur l' achat des 
objets, litigieux au regard du droit des dessins et modeles. 
Il faut inclure dans le dommage le prix d' aclzat des objets litigieux, ainsi que les 
emoluments de l' huissier-judiciaire lorsque l' acquisition de ceux-la jJar celui-ci a 
permis de sauvegarder des moyens de preuve et empecher une vente contraire au droit. 

SJ 1968, 457ff., Urteil der I.Kammer der Genfer Cour de justice civile 
vom 27.Januar 1967 i.S. van Cleefund Arpels gegen Sobior S.A. 

Droit: 

a) L'article 24 L.D.M.I. declare passible de poursuites civiles ou penales, «conforme
ment aux dispositions ci-apres ... 2. quiconque aura vendu ... des objets contrefaits ou 
imites sans droit» . L'article 25 L.D.IVLI. dispose que celui qui a commis intentionnelle
m ent une des infractions prevues a l'article 24 est tenu de reparer Je dommage cause a la 
partie lesee, une sanction penale pouvant s'ajouter a la reparation civile. L 'article 26 
dispose que celui qui a agi par negligence n'est passible d'aucune peine, mais qu' il de
meure civilement responsable du dommage cause. 

Quanta la L.C.D., sur laquelle la demanderesse fond e egalem ent sa demande, eile 
limite le droit a des dommages-interets de celui qui est victime d'un ac te de concurrence 
deloyale au cas de faute de l'auteur (art. 2, li tt. d ) . 
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b ) II appar tenait a la demanderesse d'etablir que, en commettant !es actes qui lui 
etaient reproches, la defenderesse avait agi intentionnellement ou, a tout le moins par 
n egligence. 

Avant de sta tuer sur ce point, et pour reduire immediatem ent le litige a ses justes, et 
modestes proportions, la Cour posera que la d emanderesse n 'a ni etabli, ni offert d 'e tablir 
que la defenderesse aurait acquis et revendu sept broches-chat pouvant constituer une 
imitation du m odele d epose par Ja demanderesse .. . 

II n 'est donc pas etabli que la defenderesse ait d etenu p lus d'une seule broche-chat pou
vant constituer imita tion du modele de la demanderesse. En l'absence de toute offre de 
preu ve de la d ema nderesse propre a etablir que la d efenderesse a d etenu plus d'une seule 
broche pouvant constituer une imitation du modele de la demanderesse, la Cour doit se 
borner a rechercher si cette seule broche constitue contrefa<;on ou imitation du modele 
d epose par la demanderesse et si, en acquerant puis en r evendant cet unique objet, la 
d efenderesse a agi fautivem ent, que ce soit intentionnellement ou par n egligence. 

c) La Cour examinera en premier lieu cette derniere question, que la demanderesse n'a 
nullem ent elucidee. 

II apparait d'emblee que tout commer <;ant qui achete ou revend un bijou n e peut pas 
etre tenu a des d ommages-interets en application de la L.D.M.I. pour ce seul motif que 
le bijou en question se trouve imiter un modele depose. Encore faut-il , pour qu'il puisse 
etre passible d e dommages-interets, que le commer<;ant en cause ait su, ou tout au moins 
du ou pu savoir que le bijou qu'il a acquis contrefaisait ou imitait un modele depose, ou 
que la p rovenance de ce bijou a it pu lui inspirer des doutes. 

En l'espece la dema nderesse n'a pas precise en quoi la defenderesse aurait, intention
nellem ent ou par negligence, lese ses droits. 

Cependant eile fait grand etat de la procedure qui s'es t deroulee devant le Tribunal 
de Grande lnstance d e la Seine et clujugement du 31 octobre 1964 clont il resulte qu'un 
sieur Pereira D a Cruz lui a cause un prejudice consiclerable en imitant des mocleles de 
bijoux p ar eile cleposes et notamment le clips-chat. Or il est vrai que le Sieur Da Cruz 
n'eta it p as sans relation avec Sobior S.A. Lors de son auclition, le 7 fevrier 1966, par le 
juge cl ' instruction (proceclure penale 140/ 1966), sieur Brandt, administra teur de Ja clefen
cleresse, a cleclare : 

« Les actions (de Sobior S.A.) ont ete souscri tes par Mme Da Cruz. En fait, l'animateur 
de la societe eta it M. D a Cruz, son m ari , domicilie a M arseille .. . 

« Sobior a eu une ac tivite jusqu'au prin temps 63. Elle a cesse toute activite, vu que 
M. Da Cruz a eu d es ennuis a M arseille . . . 

« Comme j e l'ai clit, c'est Da Cruz qui clonnait toutes directives pour !es acha ts ... » 
L e 11 fevrier 1966 sieur Brandt a pu preciser que Dam e Da Cruz avait souscrit 98 ac

tions de Sobior S.A. sur 100. 
D e ces clecla rations d e l'administrateur Brandt on doit retenir que des liens etroits 

existaient entre la clefencleresse et le sieur Da Cruz, lequel, n otamment, clonnait toutes 
clirectives pour !es achats. On p eut des lors aclmettre que la clefencleresse r eponcl des 
agissemen ts du sieur D a Cruz, en rapport avec !es siens propres, soit clone du dommage 
qu'a pu causer a la clem anderesse la vente a Montres S.A. de la broche-chat - a supposer 
que cette clerniere constitue une imitation du modele d epose par van Cleef. 

cl ) L a defencleresse conteste ce clernier point. Elle releve que, selon l'ar ticle 24 eh. 1 
L.D.M.I. , il n 'y a imitation illicite cl'un modele que lorsque «Je procluit veritable ne 
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(peut) etre distingue du produit contrefait qu'apres un examen attentif». Selon eile !es 
differences entre Je clips-chat de Ja demanderesse et Ja broche-chat vendue par Ja defen
deresse sont suffisantes pour apparaitre meme sans un examen attentif. Elle invoque 
l'autorite de Tell Perrin (F.J.S. 139 p. 4), selon lequel «si un premier examen, superficiel 
et rapide, revele des differences, il n'y a pas imitation». 

En l'espece, Ja Cour considere qu'un examen superficiel et rapide du modele original 
(verse au debat par Ja demanderesse) et du modele accuse d'imitation (verse au dossier 
penal) conduit a faire apparaitre comme particulierement ressemblantes !es lignes gene
rales des deux modeles «chats». La seule difference clairement apparente entre !es deux 
modeles est dans Ja couleur de Ja pierre qui constitue Je ventre du chat: noire dans !'ori
ginal, brun-jaune dans l'autre. Mais Ja Cour ne saurait s'arreter a cette difference, 
l'article 24 eh. 1 L.D.M.I. precisant que «Ja seule modification des couleurs n'est pas 
consideree comme constituant une difference». 

Des lors on doit admettre l'existence d'une imitation, meme a s'en tenir aux criteres 
poses par Tell Perrin dans Ja F.J.S. n° 139. A plus forte raison, a s'en tenir aux principes 
moins rigoureux poses par Je Tribunal federal dans A.T.F. 83 II 482, arret invoque par Ja 
demanderesse. 

L'acte reproche a Ja defenderesse tombe en outre sous le coup de l'article 1 litt. d 
L.C.D., vu Je <langer de confusion existant incontestablement entre Je modele original et 
le modele imite «chat». 

La demanderesse peut clone pretendre a la reparation du dommage qu'elle a subi, tant 
sur Ja base de l'article 2 litt.d L.C.D. que des articles 24 eh. 1 et 26 L.D.M.I. 

e) II reste a fixer l'etendue du dommage. 
Celui-ci comprend incontestablement Ja somme payee par l'huissier M. pour l'acqui

sition de Ja broche-chat (fr. 298), ainsi que la facture de l'huissier (fr. 81). II etait en effet 
legitime que la demanderesse ne laisse pas dans le commerce l'imitation de son modele, ce 
qu'elle ne pouvait eviter qu'en achetant elle-meme a Montres S.A., en faisant acheter 
cette imitation, ou en sollicitant une saisie provisionnelle qui, en l'espece aurait risque de 
ne se produire qu'apres revente de Ja broche. II etait parfaitement normal aussi, 
qu'ayant l'intention de deposer une plainte penale contre inconnu ensuite de Ja decou
verte de l'offre au public de l'imitation de son modele, eile se soit, dans le but de se consti
tuer une preuve, adressee a un huisier judiciaire pour cet achat. La demanderesse a clone 
subi un dommage de fr. 3 79 (fr.298+81). 

A-t-elle subi un dommage d'un montant plus eleve? 
La demanderesse n'apporte aucune preuve a ce sujet. Ayant fait racheter Ja seule 

broche imitee offerte en vente par Ja defenderesse eile a rendu impossible qu'un eventuel 
amateur de son modele acquiere en lieu et place Ja broche-imitation (au surplus, vu la 
difference de prix entre !es deux articles: 298 et 900 fr., !es clientelesde Montres S.A. d'une 
part, de van Cleef de l'autre ne sont sans doute pas les memes). Si, du fait des agissements 
du sieur Da Cruz Ja demanderesse, a en croire Je jugement du Tribunal de Grande Ins
tance de Ja Seine du 31 octobre 1964 ( clont il ne faut pas oublier qu'il a ete rendu par con
tumace, sans que Da Cruz ait pu s'expliquer) a subi un important prejudice, on ne voit 
pas que Je dommage subi du fait de Ja defenderesse, le seul clont celle-ci ait a repondre, 
depasse l'obligation ou s'est trouvee Ja demanderesse de faire acheter Ja broche-imitation 
par l'intermediaire de l'huissier M. 

En consequence Ja demande sera admise a concurn,nce de fr. 379, Ja demanderesse 
etant deboutee du surplus de ses pretentions ... 



-206-

f ) Si la demanderesse obtient gain de cause sur le principe de sa demande, eile a pres
que totalement echoue dans l'administration de la preuve du dommage qu'elle pretendait 
avoir subi. Dans ces conditions la compensation des depens se justifie . 

Par ces motifs la Cour condamne Sobior S.A. a payer a van Cleef e t Arpels fr. 379 avec 
interets 5 % du 16 mai 1966 .. . 

MSchG Art.3 Abs.2 

III. Markenrecht 

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH 

(M ita rbeiter JACQUES GUYET, GENF) 

Ein nicht oder nicht mehr als Marke geschütztes Wort ist schon dann Warenname, 
wenn nur ein bestimmter Kreis, z .B. nur die Fachleute, es allgemein zur Bezeich
nung einer bestimmten Warenart verwendet ( Bestätigung der Rechtsprechung). 
D ie Tatsache, daß die gleiche Ware einen zweiten Namen ( «Elastomern) hat, 
nimmt dem andern Wort ( « Spandex ») die Eigenschaft als Gemeingut nicht. 
filler eine gemeinfreie Sachbezeichnung verwendet, begeht grundsätzlich weder eine 
J\;J arkenrechtsverletzung noch unlautern fillettbewerb . 
R echtsmißbräuchliches Verhalten des Inhabers einer eingetragenen Marke, der im 
Prozeß den Standpunkt einnimmt, die angefochtene Marke sei gemeirifrei ? 
D er Markeninhaber kann sich mit der markenrechtlichen Unterlassungsklage 
gegen jede Störung, also auch gegen den nichtmarkenmäßigen Gebrauch, wenden 
( Anderung der Rechtsprechung durch das Handelsgericht des Kantons ,Zürich). 

Un mot qui n' est pas protege comme marque, ou qui ne l' est plus, devient une 
designation generique du seul fait que l'un des milieux interesses, par exemple celui 
des gens du metier, l'utilise d'une maniere generale pour designer une espece parti
culiere de marchandises. Confirmation de la jurisprudence. 
Le fait que la meme marchandise a un deuxieme nom ( « Elastomer ») ne prive pas 
l' autre mot ( « Spandex ») de sa qualite de signe du domaine public . 
Celui qui utilise un signe descriptif quijait partie du domaine public ne commet pas 
en principe un acte contraire a la protection des marques ou a la loi sur la concurrence 
deloyale. 
Le titulaire d'une marque enregistree commet-il un abus de droit s'il soutient en cours 
de proces que la marque attaquee Jait partie du domaine public? 
Le titulaire d'une marque peut demander la cessation sur la base du droit de marque 
de taute contrefar;on meme si le signe illicite n' est pas utilise comme marque sur le 
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produit ou son emballage ( changement de jurisprudence par le Tribunal de Com
merce de ,Zurich) . 
BG E 94 II 44 ff. ( res. fr. JT 1968 I 634), Urteil der I. Zivilabteilung vom 
9. Januar 1968 und Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich 
vom 7. September 1967 (mitgeteilt durch RA Dr. H. M eyer-Fröhlich) 
in Sachen Andre von Spaendonck & Zonen N.V. gegen International 
Latex Corporation. 
A. Die Firma Andre van Spaendonck & Zonen N.V. in Tilburg ist Inhaberin der seit 

1946 im internationalen Markenregister stehenden Wortmarke « Spa ndon », die unter 
anderem für Fasern, Fäden, Gewebe und Kleider bestimmt ist, sowie einer im Jahre 1950 
in das gleiche R egister eingetragenen Wort- und Bild-Marke « Spandon pure woole » für 
Wollstoffe. 

Die in d en V ereinigten Staaten von Amerika niedergelassene International Latex 
Corporation ließ imJahre 1961 die M arken « Spandex» und «Spantex» in das schweize
risch e R egister eintragen, beide für Oberkleider, Unterwäsche, elastisches G ewebe, 
Kunststoffgewebe und Stückwaren. 

B. Am 12.November 1962 klagte die Firma Spaendonck beim Handelsgericht des 
Kantons Zürich gegen die Interna tiona l Latex Corporation auf Löschung d er Marken 
« Spandex » und « Spantex» und auf Untersagung des Gebrauchs der beiden Wörter 
und sonstiger Bezeichnungen mit d em Stamme « Spand » oder « Spant » mit Beziehung 
auf Fasern, Garne, Gewebe und daraus h erzustellende Waren. Am 17. Mai 1963 unter
zog sich die Beklagte diesem Begehren teilweise, indem sie die beiden M arken löschen 
ließ. Am 4.Juli 1966 nahm das Handelsgericht davon Vormerk und wies das Unter
sagungsbegehren ab. Auf Nichtigkeitsbeschwerde der Klägerin hin hob d as Kassations
gericht d es K an tons Zürich dieses Urteil am 20.Juni 1967 auf und wies die Sache zur 
Beweisergänzung und neuen Beurteilung an das Handelsgericht zurück. 

Das H andelsgericht fällte am 7. September 1967 das neue Urteil. Es m erkte wied erum 
die Löschung der beiden Marken Spandex und Spantex vor. Ferner untersagte es der 
Beklag ten unter Strafandrohung d en Gebrauch des Wortes Spantex im Zusammenhang 
mit Fasern, Garnen, Geweben und daraus herzustellenden Waren. Im übrigen wies es das 
Untersagungsbegehren ab. Das Bundesgericht h a t dieses Urteil bes tä tigt. 

Aus dem U rteil d es Handelsgerichts : 
4. Die Klägerin will bei der Prüfung dieser Frage, ob das Wort Spandex eine Sach

bezeichnung sei, die Grundsätze a ngewende t wissen, die von der R echtsprechung für 
die U mbildung einer echten M arke zu einem Freizeichen entwickelt worden sind. Da
nach wäre ein strenger M a ßstab anzulegen und diese Umgesta ltung oder Entartung d er 
M a rke zum Sachna men erst a nzunehmen, wenn a lle Verkehrskreise (von einigen Spe
zialisten vielleicht a bgesehen) vom Fachhandel bis zum letzten V erbrau cher die Vor
stellung verloren ha ben, da ß der N am e ein Phan tasiewort sei, das auf ein bes timmtes 
Fabrikations- oder Handelsunternehmen hinweise, also erst dann sei es ein W arennam e, 
wenn der ganze Verkehr das W ort a ls einen Begriff betrachte, der die \ ,Vare n äher um
schreibt in bezug auf Zusammense tzung, Qualitä t, V erwendungszweck oder a ndere 
objektive, nur d ie W are an sich und nich t ihre H erkunft aus einem bestimmten Betri ebe 
kennzeichnende Eigenschaften . 

U m einen solchen Sachverha lt würde es sich im vorliegenden Falle aber nur h andeln, 
wenn es darum ginge, ob die Marke Spa ndon der Kl ägerin ihren vVer t a ls M arke ein-
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gebüßt und sich zu einem Warennamen entwickelt habe, wie es im klassischen Beispiel 
der Marke Vaseline vor sich ging. Diese Annahme fällt schon deshalb außer Betracht, 
weil die Klägerin die Marke Spandon nicht geschaffen hat und sie auch nicht gebraucht, 
um damit ein bestimmtes Erzeugnis aus der Reihe ihrer Produkte hervorzuheben und 
d enn auch keiner ihrer Artikel nun etwa a ls «Spandon» im Sinne einer Sachbezeichnung 
benannt wird. Sie hat auch nicht etwa mit der Silbe «Span . . . » an die mit diesem Wort
stamm in der englischen und deutschen Sprache verbundene Vorstellung eines dehnbaren 
oder spannbaren Fadens oder Stoffes anknüpfen wollen, sondern das Wort Spandon 
offensichtlich aus dem in ihrer Firma enthaltenen Personennamen «Spaendonck» 
gebildet; sagt sie doch selber, ihre Marke bilde gleichzeitig die im Handelsregister als 
Handelsname eingetragene Kurzbezeichnung ihrer Firma. 

Die Klägerin kann a lso nicht die Frage stellen, ob ihre Marke Spandon sich zum Waren
namen umgebildet habe, und diese Frage mit dem Hinweis auf die von der Gerichts
praxis aufgestell ten strengen Anforderungen verneinen. D enn die Beklagte beruft sichfür 
die Entstehung des Sachnamens Spandex auf einen Vorgang, der von der geschilderten Umbildung einer 
M arke zum Freizeichengänz/ich verschieden ist. Es soll bei der in den letzten Jahrzehnten weit 
ausgedehnten Entwicklung synthetischer Stoffe eine Faser mit einer bestimmten Elastizi
tät geschaffen worden sein, für die noch ein Name habe gefunden werden müssen. Da mag 
es sofort einleuchten, daß für diese Umschreibung der hervorstechendsten Eigenschaft 
dieses Stoffes der Wortstamm «span» als geeignet erkannt wurde, da er in der englischen 
Sprache (the span = Spanne, Spannweite, Spannung, to span = spannen, m essen; auch 
in expand = ausspannen, ausdehnen .. . ), in gleicher Weise in der deutschen Sprache 
und ferner in der französischen (expansible = ausdehnbar, expansion = Ausdehnung) 
die Vorstellung eines dehnbaren, a lso elastischen Stoffes erweckt. Danach hätte die Be
zeichnung Spandex eine eigene, von der Spandon-Marke der Klägerin völlig unab
h ängige Entwicklung hinter sich. Somit stell t sich das Problem der Namensbildung für ein 
neues Produkt und nicht die Frage, ob die Wortmarke für ein a ltes, bekanntes Produkt 
durch seine weite Verbreitung zum Sachnamen geworden sei. 

5. Dieser grundlegende Unterschied zwischen der Umbildung oder Entartung der Marke 
eines a lten, weitverbreiteten Erzeugnisses zum Freizeichen und dem vorliegenden Fall 
der Bildung eines Namens für ein neues Produkt verlangt auch eine andere Betrachtungsweise 
bei der Frage, in welchen Verkehrskreisen die Kenntnis des Sachverhaltes zu ermitteln sei. Bei der 
Freizeichenbildung darf verlangt werden, daß bis zum le tzten Verbraucher die Vorstel
lung verloren gegangen sei, daß das Wort (als Marke) auf ein bestimmtes Fabrikations
oder Handelsunternehmen hinweise. B eim neuen Namenfiir ein neues Produkt kann dies aber 
nicht gelten. Das neue synthetische Produkt hat zu nächst seine komplizierte, nur dem 
Chemiker verständliche, aus Formeln und Molekül-Strukturbildern bestehende An
schrift; es erhält sodann einen besser schreib- und auch aussprechbaren chemischen 
Kurzbegriff, der aber immer noch (wie z.B. im vorliegenden Falle der Begriff des Poly
urethans) für den Handel und besonders für den Verkehr mit den Verbrauchern zu kom
pliziert ist und deshalb durch einen Trivialnamen ersetzt werden muß. Diese neuen 
Namen d er im heutigen Zeitalter der Kunststoffe auftretenden Produkte sind derart 
vielfältig, daß ein nicht besonders sachkundiger Käufer darin nicht mehr erkennen kann, 
ob er es mit einer Materialbezeichnung oder einer Fabrikmarke zu tun hat. Dies gilt 
besonders im Gebiet der T extilien. Ob Nylon, Orlon, Perlon, Helanca, Terylene und die 
vielen andern ähnlichen Bezeichnungen im T extil-Fach Sachnamen oder Marken seien, 
ist d em größten T eil der Kleider- und Wäschekäufer nicht bekannt. D iese Unkenntnis kann 
aber am wirklichen Sachverhalt nichts ändern. Was in der Fachwelt a ls objektive, vom Her-
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stellungsort der Ware unabhängige Umschreibung der Gattung, des Materia ls und der 
Eigenschaften eines Produktes gilt, ist ein Sachname, auch wenn es dem K äufer (und 
sogar dem V erkaufspersonal) im Deta illaden nicht bewußt ist od er diese gar glauben 
sollten, eine Fabrikmarke vor sich zu haben .. . 

7. Die Entstehung der Spandexfaser und die Namengebung für sie ist in einem R eferat 
von Dr. THEODOR LYSSY in d er T echnik-Beilage der Neuen Zürcher Zeitung vom 2. Ok
tober 1963 ausführlich beschrieben. Danach war angesichts des großen Bedarfes an 
sogenannten «Stretch »- oder elastischen Stoffen, für die bis dahin ein Teil der Nylon
produktion auf der Grundlage von Gummifäden oder H elancagarnen verwendet worden 
war, das Bedürfnis nach der Entwicklung einer synthetischen elastischen Faser entstan
d en. Nach langjährigen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten erschienen Ende 1960 
in den V ereinigten Staaten erstma ls elastische Fasern auf ch emischer Grundlage auf dem 
Markt, die dort dann unter der Bezeichnung « Spa ndex »-Fasern die ma rktbeherrschen
den Gummifäden zu konkurrenzieren begannen . Diese Spandex-Fasern wurden durch 
den US T extile Fibers Product Identification Act definiert als elastom ere Fasern, in 
welchen die faserbildende Substanz ein langkettiges Polymer darstellt, das zu mindestens 
85 % aus Polyurethansegm enten besteht. H auptproduzenten waren damals Du Pont 
(unter d er M arke Lycra), US Rubber (M arke Vyrene) und International Latex (mit 
Stretch-Ever ). 

Die Darstellung in j enem R eferat Lyssy, deren Richtigkeit von den Parteien nicht in 
Zweifel gezogen wird, ist auch durch eine amtliche Bescheinigung (des Secretary of the 
Federal Trade Commission, Washington) bes tä tigt. Damit ist belegt, daß im Entste
hungsland des Produktes der Name Spandex als reine Sachbezeichnung geschaffen 
worden ist. Er wurde gemäß der Bescheinigung der Eidgenössischen Materia lprüfungs
und V ersuchsanstalt St. Gallen auch in England übernommen. 

8. Von Bedeutung ist besonders die Entwicklung auf dem Kontinent und vor allem im 
deutschen Sprachgebiet. In Deutschland versuchte die Beklagte das Wortzeichen 
« Spandex» für sich eintragen zu lassen (was sie wie erwähnt in der Schweiz mit Erfolg 
getan und durch die Löschung während dieses Prozesses rückgängig gemacht hat). Ihre 
Anmeldung wurde durch Amtsbescheid der Prüfungsstelle d es Deutschen Patentamtes 
vom 15.November 1962 zurückgewiesen, mit d er Begründung, das angemeldete Wort 
« Spandex » entbehre als Warenname d er Unterscheidungskraft . Es sei in den V ereinigten 
Staaten unter Public Law 85-897 «Textile Fiber Products Identification Act» (2.9 . 1958) 
als «generic word » erklärt worden und bereits auch in den d eutsch en Sprachgebrauch 
übergegangen, wofür verwiesen wird auf R öMPP, « Chemie L exikon », 5.Aufl. 1962, 
Bd.2 S.4761: Spandex-Fasern = Synth . Fasern, in denen die faserbildende Substanz 
eine lange K ette synthetischer Polymeren mit mindestens 85 % Polyurethan darstellt. 
Den einschlägigen Verkehrskreisen sei es als W arenname durchaus bekannt. Das 
D eutsche Pa tentamt bestätigte diesen Amtsbescheid mit Beschluß vom 28.Januar 1963, 
wobei auch dieses Amt erklärte, d en einschlägigen Verkehrskreisen sei dieser Waren
name bekannt. Auf diese amtliche Feststellung hat das Gericht eher abzustellen a ls auf 
die von der Klägerin beschaffte Erklärung der Farbwerke Hoechst. Dies ist durch weitere 
Publikationen bestärkt, so durch « Chemiefasern auf dem Weltmarkt », H erausgeber 
D eutsche Rhodiaceta AG, Freiburg im Breisgau, ferner H eft November 1962 (S. 740ff. ) 
der « Chemiefasern», Offiz. Organ der Internat. Chemiefaservereinigung, und durch 
das « Chemiefaser-Lexikon » von R obert Bauer (5 . Auflage, S. 70; D eu tsche Fachverlag 
GmbH, Frankfurt a .M.), auf das der Fachrichter Ing. Buob (Generaldirektor d er Ver
einigten K ammgarnspinnereien Schaffhausen und Derendingen) hat hinweisen können. 
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Dort wird auf S. 70 zum Stichwort «Spandexfasern (Elastomerfasern) » gesagt, es sei 
die Gattungsbezeichnung für synthetische Fasern, die mindestens zu 85 % aus Polyuretha n 
besteh en; die Faser lasse sich wie Gummifäden dehnen und ziehe sich wieder auf ihre 
ursprüngliche Länge zusammen; Spandexfasern seien gut anfärbbar, oxydationsbestän
dig sowie lichtbeständiger und in wesentlich geringerem Querschnitt herstellbar als 
Gummifäden ; sie dien en zur Fabrikation von besonders elastischen Miederstoffen, 
Hüftgürteln, Büstenhaltern, medizinischen Strümpfen und Badeanzügen. 

9. Diese neue Kunstfaser, die mit ihren her vorstechenden Eigenschaften in Konkur
renz trat zu d en marktbeherrschenden Gummifäden, hat selbstverständlich auch in d er 
Schweiz Eingang gefunden, und bei den engen internationalen V erflechtungen in d er 
Textilbranche ist damit auch der neue Warenname und die bezügliche am erikanische 
und deutsche Literatur in d en hiesigen Branchekreisen bekannt geworden. Wenn es dafür 
überhaupt eines Beweises bedarf, so liegt er schon im erwähnten R eferat von LYSSY, 
ferner in einer von der CIBA Basel verbreite ten Abhandlung von H . U.SCHMIDLIN .. . 

10. D er n eue Warenname Spandex ist in d er Schweiz aber nicht nur in der Textil
chemie und in der dieses n eue Produkt verarbeitenden T extilindustrie, sondern auch im 
Großhandel und im D eta ilverkauf bekannt geworden. Amerikanische H ersteller lieferten 
und liefern h eute noch fertige Gewebe, die von d en hiesigen Importfirmen unter dem 
Namen Spandex an die verarbeitende Industrie abgegeben werden. Dabei h andelt es 
sich um Firmen, die miteinander in K onkurrenz stehen (Bally z.B. offerierte « Spandex
Satin», Lady's Lastic S.A. «Spandextüll», und Elastic AG Basel bot elastische Zutaten 
a n, h erges tellt a us « Spandex-Fasern ») . Es leuchtet somit ein, daß sie mit dieser überein
stimmenden Bezeichnung nicht miteinander die gleiche Marke anpreisen, sondern die 
Beschaffenheit der W are mit ihrem Sachnamen Spandex bezeichnen wollten. 

In gleich er W eise wird Spandex als Warenname auch von den leitenden Organen d er 
Warenhäuser verstanden . . . 

Diesem R eklamematerial hält die Klägerin entgegen, es habe seither (insbesondere 
im Laufe dieses seit November 1962 hängigen Prozesses) die Bescha ffenheitsangabe 
Spandex beträchtlich an Verbreitung eingebüßt. Von den H erstellern dieser Fasern 
werde zur K ennzeichnung des Produktes der M arkenname in d en Vordergrund gestellt 
(also von Du Pont: Lycra, von US. Rubber: Vyren e und von Globe: Glospan), und wenn 
die Eigenschaft hervorgehoben werd e, spreche man nicht m ehr von Spandex, sondern 
englisch von einer «elastomeric fibre», französisch von «fibre elastomere» und im 
d eutschen Sprachbereich von « elas tomerischen Fasern » . Auch in der R eklame werde das 
Wort Spandex nicht m ehr verwendet, was an einem Inserat im Tagblatt der Stadt 
Zürich vom 8. Mai 1963 gezeigt wird, wo J elmoli bei verschiedenen W äschear tikeln die 
Marke « Lycra» zur Beschaffenheitsangabe verwende; ferner wird verwiesen auf In
serate in Illustrierten. 

Daß « Spandex» an Verbreitung eingebüßt hat zugunsten der Bezeichnung «Elasto
mer », wird a uch von den fachkundigen l\!Iitgliedern des H a ndelsgerichtes bestätigt. 
Diese Wandlung ist offensichtlich der Erfolg d er Vorstellungen, die von d er Klägerin im 
Laufe dieses Prozesses und mit Hinweis auf die holländischen Entscheidungen bei den 
Produzenten und Großverbrauchern u nternommen worden sind. Dieses Ausweich en auf 
d ie Bezeichnung E las tomer, das a ls Synonym od er a ls Oberbegri ff für diese Art von 
elastisch en Fasern aufzufassen ist, ändert aber a m Charakter des Spandex als Beschaffen
h eitsangabe nichts. Es kann aus werbetaktischen oder andern geschäftlichen Gründen 
erfolgt sein ( «for purely business reasons» wie Du Pont sich a usdrückt), z.B. um nicht 
Mittel in eine W erbung einzusetzen, d ie prozessuale Umtriebe schon voraussehen läßt. 
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Die Vermeidung des umstrittenen Wortes war um so leichter, als ein gleichbedeutender 
Begriff zur Verfügung steht, der, wie das « Elastomer», die Eigenart des Stoffes eher noch 
besser zum Ausdruck bring t. Diese Eigenschaft wird im allgemeinen Sprachgebrauch als 
«elastisch » bezeichnet und nicht als «spannbar », was daran sinnfällig wird, daß bei 
Laien das Wort «Spandex» leicht eine Gedankenverbindung mit «Spannteppich» und 
nicht mit Miederwaren hervorruft. Es ist übrigens anzunehmen, d aß die schweizerischen 
Großverbraucher dieser neuen Faser eine allzustarke Betonung d es Bescha ffenheits
wortes Spandex zu vermeiden begannen nicht in Anerkennung des R echtsstandpunktes 
d er Klägerin ( «ohne Anerkennung einer R echtspflicht », wie die Fa. H eberlein & Co. 
AG sich ausdrückte), sondern zum eigenen Nutzen, um nämlich nicht ungewollt Vor
spann zu leisten für die Marke Spandon der Klägerin, zu deren Fabrirakationsprogmm 
auch die Verarbeitung von Kunstfasern gehört. 

W elches aber auch die Gründe gewesen sein mögen, so ändert es nichts daran, daß Spandex 
in den Fachkreisen immer noch als ein Warennamen oder eine B eschajfenheitsbezeichnwzg verstanden 
wird. Es ist übrigens entgegen d er Behauptung d er Klägerin in den Anpreisungen in 
Inseraten nicht verschwunden, kann doch die Beklagte auf neuere R eklamen hinwei-
sen . . . 

14 ... . Daß das Wort «Spantex» zur Bezeichnung der Erzeugnisse d er Beklagten ver-
wendet wurde, ergibt sich aus zahlreichen d er bei d en Prozeßakten liegenden Prospekte 
und Inserate sowie aus einer Schachtel mit aufgedruckter, j edoch später überklebter 
Bezeichnung «Spantex ». Ob der Gebrauch markenmäßig, d.h. durch Anbringung der 
Bezeichnung an der Ware selbst oder a uf ihrer Verpackung erfolgt sei oder nicht, ist 
unerheblich, wei l sich der markenrechtlich Berechtigte nach neuerer Auffassung mit der 
Unterlassungsklage gegen jede Störung, also auch gegen den nicht markenmäßigen 
Gebrauch, wenden kann (vgl. DAVID, a .a.O., N.6 zu Art. 25 MSchG) ; im übrigen träfe 
bei solcher Sachlage j edenfalls Art. 1 Absatz 2 li t. d UWG zu. Da nach den vorstehenden 
Ausführungen nur das Wort «Spandex» und nicht zugleich auch « Spantex» als Sach
bezeichnung frei ist, war die Verwendung des zweiten Ausdruckes zur Bezeichnung von 
Erzeugnissen der Beklagten oder von Fabrikaten aus solchen unzulässig. 

Aus d em Urteil des Bundesgerichts : 

5. Die Klägerin m acht geltend, das W ort Spandex könne nicht Gemeingut sein, weil 
die Beklagte es in der Schweiz a ls Marke habe r egistrieren lassen. 

Wenn sie damit sagen will, die T a tsache d er Eintragung sei ein Anzeichen dafür, daß 
das Wort Spandex im Verkehr nich t als Warenname gegolten habe, ficht sie die Beweis
würdigung an und ist sie daher nicht zu hören. 

H at ihr Einwand dagegen den Sinn, ein eingetragenes Zeichen könne aus rechtlichen 
Gründen nicht Warenname sein, ist ihr nicht beizupflichten. Ein Warenname verliert 
durch die Eintragung als M arke seine Eigenschaft als Gemeingu t nicht ohne weiteres; 
gegenteils ist die Eintragung ungültig, weil Gemeingut den Schutz a ls Marke nicht ge
nießt. Erst ein langer Gebrauch als Marke vermag in einem solchen Falle den Waren
namen a llenfalls im Bewußtsein des Volkes zum Individualzeichen umzugestalten und 
ihm damit die Eigenschaft a ls Gemeingut zu nehmen. Anderseits kann ein gültig als 
Marke eingetragenes Zeichen nach und nach zu einem Warennamen und da mit zu 
Gemeingut werden. Der Markeninhaber kann diese Wandlung beschleunigen, indem er 
die Marke löschen läßt und auf den m arkenmäßigen Gebrauch des Wortes verzichtet. 
J edenfalls ist die Tatsache allein, daß ein Wort einmal -sei es zu R ech t, sei es zu Unrecht
als M arke eingetragen war, kein gesetzliches Hindernis für seine Entwicklung zum Wa-
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rennamen bzw. für die Beibehaltung dieser Eigenschaft, wenn es schon vor der Eintra
gung W arenname war. Daher kommt im vorliegenden Falle nichts darauf an, ob die 
Entwicklung des Wortes Spandex zum Warennamen in der Schweiz bereits abgeschlossen 
war, a ls die Beklagte es am 11. April 196 1 vom eidgenössisch en Amt für geis tiges Ei
gentum als l\!Iarke eintragen ließ . Tatsache ist, daß es im Laufe d er Zeit trotz d er 
ungefähr zweij ährigen Eintragung als Marke festges telltermaßen zum Warennamen 
geworden ist. 

6. Ein weiterer Einwa nd der Klägerin geh t dahin, das Handelsgericht habe bei der 
Beurteilung der Frage, ob « Spandex » Gemeingut sei, nicht auf die Auffassung der 
richtigen Verkehrskreise abgestellt. So wie eine Marke erst d ann zum Freizeichen werde, 
wenn sie in allen in Betracht kommenden Verkehrskreisen die Bedeutung einer Marke 
verloren h abe, so könnte auch im vorliegenden Falle von einem Warennamen nur gespro
chen werden, wenn j ederma nn im Worte Spandex einen solchen sähe. Es gebe aber noch 
Abnehmer der Ware, die das Wort Spandex nicht a ls W a rennamen betrachteten. 

Es trifft zu, daß die U mwandlung einer Marke in ein Freizeichen erst abgeschlossen 
ist, wenn a lle an d er H erstellung, dem V ertrieb und d em Kauf der Ware beteiligten 
Kreise das Zeichen nicht mehr als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb, 
sondern a ls Gem eingut, besonders als W arenname, ansehen (BGE 42 II 171 , 57 II 606f. , 
60 II 254, 62 II 325). Diese R echtsprechung trägt dem Interesse des Markeninhabers an 
d er Erhaltung seines eingetragenen Zeichens R echnung; solange dieses in gewissen 
Kreisen seine hinweisende Kraft nicht verloren hat, soll der Markeninhaber den Schutz 
weiterhin beanspruchen können. Es steht ihm aber frei, darauf zu verzichten, bevor die 
Umbildung in ein Freizeichen vollendet ist. Tut er das, so stellt sich die Frage, ob die 
Umbildung abgeschlossen sei, für ihn nicht m ehr. Das Zeichen ist von der Löschung an 
nicht mehr geschützt. Drit te können sich nicht darauf berufen, d ie Umwandlung in ein 
Freizeichen sei noch nicht in a llen beteilig ten Kreisen voll endet. Vielmehr ist für Dritte 
die Lage gleich, wie wenn das Zeich en nie a ls Marke eingetragen gewesen wäre. Es fragt 
sich einfach, ob der Kreis von Personen, die das Wort als W arenname betrachten, genü
gend weit sei, damit es a ls Gemeingut im Sinne d es Gese tzes gelten könne. 

Diese Frage ist nicht erst zu bejahen, wenn alle Kreise, die mit der H erstellung oder 
dem Verkehr der Ware zu tun haben, sich d er Bedeutung des betreffenden Wortes als 
Warenna me bewußt sind. Ein nicht oder nicht mehr als M arke geschütztes Wort ist schon 
dann Warenname, wenn nur ein bestimmter Kreis, z.B. nur die Fachleute, es a llgemein 
zur Bezeichnung einer bes timmten Warenart verwendet. Auf diesen Standpunkt stellte 
sich das Bundesgericht schon in BGE 36 II 445. Die gleiche Auffassung liegt BGE 80 II 
176 Erw. 3 zugrunde, wo sich die Frage stellte, ob das mit der eingetragenen M arke Clix 
verwechselba re Wort Clip «eine Sachbezeichnung, eine Bescha ffenheitsangabe» sei und 
sein Gebra uch daher nicht gegen das Gesetz über den unlautern vVettbewerb verstoße. 

Daher ist unerheblich, ob auch a lle H ausfra uen, die Stoffe a us Kunstfasern od er Be
kleidungss tücke aus solchen kaufen , im Worte Spandex einen Warennamen sehen. Nach 
den verbind lich en Feststellungen der Vorinstanz ist dieses Wort in d er Schweiz in den 
Kreisen d er T extilchemie, in der das Erzeugnis verarbeitenden T extilindustri e, im Groß
handel und D eta ilverkauf a ls vVarenname bekannt geworden. Namentli ch fassen auch 
die leitenden Organe der Wa renhäuser es a ls solchen auf. Dem kaufenden Publikum ist 
er durch die Zeitungsreklame zum mind esten zur Kenntnis gebracht worden . Das Wort 
Spandex hat daher a ls W a renname genügend V erbreitung gefunden und sich im schwei
zerischen Sprachschatz einen Pla tz als Gem eingut erobert. 
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7. Die Klägerin bringt sodann vor, das Wort Spandex werde m ehr und m ehr durch 
das Wort Elastomer ersetzt; es sei im Verschwinden begriffen. Sie behauptet sogar, es 
werde heute als Sachbezeichnung nicht mehr verwendet. Zudem macht sie geltend, es 
genüge nicht, daß ein Wort die Art od er Beschaffenheit der Ware während kurzer Zeit 
wiedergebe ; Gemeingut sei es nur dann, wenn es das auf die Dauer tue. Was nach kurzer 
Zeit nicht m ehr oder nur noch in vermindertem Maße als Begriff für eine Sache ver
wendet werde, sei keine Sachbezeichnung im rechtlichen Sinne. 

Die Behauptung, das Wort sei a ls Sachbezeichnung verschwunden, setzt sich über die 
verbindlich e Feststellung der Vorinstanz hinweg, wonach es in den Fachkreisen immer 
noch a ls Warenname verstanden werde. Das Handelsgericht räumt nur ein, es habe 
zugunsten der Bezeichnung Elastomer an V erbreitung eingebüßt, weil die Klägerin im 
Verlaufe des Prozesses bei d en Erzeugern und Großverbrauchern d er Ware unter Hin
weis auf das ihr günstige niederländische Urteil vorstellig geworden sei. Nach wie vor 
werden Waren aus den Vereinigten Staaten mit Spandex-Etiketten in die Schweiz einge
führt. Im übrigen ist festgestellt, daß auch die Beklagte auf die Weiterverwendung des 
Wortes Spandex als Warenname nicht verzichtet hat. Die Behauptung der Klägerin, die 
Beklagte gebrauche es nicht m ehr, ist nicht zu hören und übrigens nicht zu verstehen, da, 
wenn sie zuträfe, das Unterlassungsbegehren und die Berufung der Klägerin gegenstands
los wären. 

Wird das Wort Spandex weiterhin a ls Warenname verwendet, wenn auch weniger 
h äufig a ls früher, so ist es nach wie vor Gemeingut. Der Verzicht gewisser Erzeuger und 
Großverbraucher, die angesichts der (nicht gerechtfertigten) Intervention der Klägerin 
eine abwartende Haltung einnehmen, ändert nichts, da, wie bereits ausgeführt wurde, 
ein Wort nicht bloß dann Gemeingut ist, wenn es lückenlos von a lle'n Leuten, die es tat
sächlich verwenden könnten, tatsächlich gebraucht wird . Auch d er Umstand, daß die 
gleiche Ware einen zweiten Namen (Elastomer) hat, nimmt d em Worte Spandex die 
Eigenschaft als Gem eingut nicht. Diese Auffassung liegt schon BGE 36 II 442 zugrunde, 
wo der Name H aematogen als Gemeingut gewürdigt wurde, obwohl d ie betreffende 
Ware auch als Ferratin bekannt war. 

8. Da das Wort Spandex als Warenname für eine b estimmte Kunstfaser Gemeingut ist, 
kann der Beklagten nicht verboten werden , es zur Bezeichnung dieser Faser und im Zu
sammenhang mit den aus ihr hergestellten Erzeugnissen zu verwenden. Sie begeht da
durch weder eine Markenrechtsverletzung noch unlautern Wettbewerb (BGE 80 II l 73f., 
84 II 227) . Daß die Klägerin in einem Zeitpunkt, in d em das ·wort Spandex noch nicht 
bekannt war, das ähnliche Wort Spandon als Marke eintragen ließ, ist unerheblich. Diese 
Marke besteht weiter, nur ist sie im V erhältnis zu Spandex nicht m ehr durchsetzbar, 
a lso insofern ein schwaches Zeichen geworden. Die Klägerin muß das auf sich nehmen, 
wie ein Markeninhaber sich sogar damit abfinden muß, wenn seine anfänglich schutz
fähige Marke im Laufe der Zeit zum Warennamen und damit vollständig schutzunfähig 
wird. 

Unlauteren Wettbewerb beginge die Beklagte nur, wenn sie das Wort Spandex auch 
im Zusammenhang mit Fasern gebrauchen würde, die anders zusammengesetzt wären 
als j ene, für die es im gegenwärtigen Sprachgebrauch bestimmt ist. Daß sie das jemals 
getan habe, behauptet die Klägerin aber nicht. 

9. Entgegen der Auffassung der Klägerin liegt kein offenbarer R echtsmißbrauch da
rin, daß die Beklagte sich auf die Natur des Wortes Spandex als ·warenname beruft, nach
dem sie es vorher als Marke ha tte eintragen lassen. Gewiß kann ein Zeichen nicht Marke 
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und Gemeingut zugleich sein. Der Beklagten konnte aber nicht verwehrt werden, ihren 
Standpunkt zu wechseln, nachdem sie eingesehen hatte, daß « Spandex» des :Marken
schutzes nicht fähig sei, weil dieses Wort sich auch in der Schweiz als Sachname durchge
setzt habe. Nicht jeder W echsel einer Auffassung ist als « venire contra factum proprium» 
mißbräuchlich ( vgl. MERZ, N.401 zu Art. 2 ZGB). R echtsmißbrauch kommt in Frage, 
wenn j emand einen Rechtsstandpunkt einnimmt, der sich mit seinem eigenen tatsäch
lichen V erhalten schlechterdings nicht verträgt. Wer z.B. den Rücktritt vom Vertrag 
erklä rt, hierauf aber die empfangene Leistung weiterveräußert , statt sie zurückzuerstat
ten , kann je nach den Umständen sich nicht m ehr auf Rücktritt berufen. Auch kann es 
Treu und Glauben widersprechen, mit einer bestimmten Stellungnahme die Gegenpartei 
zu einem für sie nachteiligen Verhalten zu veranlassen und sich hernach auf einen anderen 
Standpunkt zu stellen. D er Beklag ten fällt im vorliegenden Falle nichts D erartiges zur 
L ast. Indem sie das Wort Spandex als Marke registrieren ließ, veranlaßte sie die K läge
rin nicht zu einem für diese schädlichen V erhalten. Die Auffassung d er K lägerin, die 
Beklagte habe dadurch auf dem schweizerischen Markt Verwirrung gestiftet, die K läge
rin zum Eingreifen genötigt und sie so geschädigt, kann nicht zur Bejahung eines offen
baren R echtsmißbrauches und d amit zur Gutheißung der nach den R egeln d es R echts 
unbegründeten Unterlassungsklage führen . Die unbefugte R egistri erung des Wortes 
Spandex als Marke, verbunden mit der Anerkennung des Löschungsbegehrens der Klä
gerin während des Prozesses, wurde vom Handelsgericht bei der Verteilung d er Prozeß
kosten berücksichtigt. Damit ist die K lägerin für den Nachteil en tschädigt, der ihr durch 
ihr p rozessuales Eingreifen mit dem Löschungsbegehren entstanden ist . Die Folgen der 
unbegründeten Stellung eines U nterlassungsbegehrens hat sie selber zu tragen . Die Be
rufung auf BAUM BACH/HEFERMEHL, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, 9. Auflage, 
Bd. I , Anm. 295 der Einleitung zum UWG, hi lft ihr nichts. Die Beisp iele unzulässiger 
R echtsausübung, mit der sich ein W ettbewerber nach der Auffassung der V erfasser 
dieses W erkes mit seinem eigenen früheren V erhalten in Widerspruch setzt, haben mit 
d em h eute zu beurteilenden Sachverhalt nichts gem einsam. BAUMBACH/HEFERMEHL 
sagen, wer z.B. durch eigene r echtswidrige Benutzungshandlungen die Verkehrsgeltung 
einer fremden Bezeichnung geschwächt oder zerstört habe, könne sich dem V erletzten 
gegenüber nicht auf den W egfall d er V erkehrsgeltung berufen . Im vorliegenden Fall 
spielt die Verkehrsgeltung des Z eich ens d er Klägerin überhaupt keine Rolle, sondern zu 
entsch eiden ist nur, ob die Beklagte, wie alle andern Interessierten, berechtigt sei, ein 
dem Gemeingebrauch offenstehendes Wort trotz der von d er Klägerin hinterlegten Mar
ken zu benützen. Von einem R echtsmißbrauch fehlt hier j ede Spur, geschweige d enn, 
daß er offenbar wäre, wie Art. 2 Abs. 2 ZGB voraussetzt. 

Ob die Beklagte während der Zeit, da das Wort Spandex zu ihren Gunsten als Marke 
eingetragen war, gegen Dritte «markenrechtliche Verwarnungsbriefe» erließ , ist recht
lich unerheblich. Insbesondere spielt diese Behauptung für die Frage des R echtsmiß
brauch es keine Rolle. Nur die Verwarnten könnten aus d en angeblichen V erwarnungen 
allenfalls etwas gegen die Beklagten ableiten . Die K lägerin behauptet nicht, sie sei eben
falls verwarnt worden, und die Verwarnung anderer mußte ihr gleichgültig sein; nicht 
sie hat im Warenzeichenwesen für a llgemeine Ordnung zu sorgen. Die Nichteinvernahme 
eines Zeugen, durch den die Klägerin ihre Behauptung betreffend « markenrechtlich e 
Verwarnungsbriefe» der Beklagten beweisen wollte, verletzt daher Bundesrecht nicht. 
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MSchG Art.6 

Gänzliche Warenverschiedenheit ist zu verneinen zwischen Bekleidungsartikel 
einerseits und T extilerzeugnissen andererseits. 
Grundsätze für die Vergleichung von Markenbestandteilen . Maßgeblichkeit des 
Gesamteindrucks einer aus Firmanamen und Bildbestandteil bestehenden kombi
nierten .Afarke. Einfluß der Weglassung des Wortbestandteils in der jüngeren 
Marke. 
Die Duldung jüngerer ähnlicher Marken Dritter setzt die Verwechslungsgefahr 
nicht herab. 
Verkehrsgeltung ist nicht Voraussetzung für die Schut,efähigkeit einer Marke oder 
des Bestandteils einer solchen. 

Il ne faul pas considerer comme marchandise de nature totalement dijferente des 
articles d' habillement d'une part et des produits textiles de lautes sortes d' autre part. 
Principes applicables a la comparaison des elements de la marque. lmportance 
decisive de l'impression d' ensemble d'une marque combinee se composant d'une raison 
de commerce et d'un element figuratij. Irifluence de l' absence de l' element verbal dans 
la marque deposee ulterieurement. 
La tolerance de marques semblables ulterieurement deposees par des tiers ne reduit 
pas le risque de confusion. 
Le fait qu'une marque ou un element de celle-ci se soit impose ne constitue pas une 
condition de leur protection. 

BGE 93 II 424ff. (res. fr.JT 1968 I 633), Urteil der I. Zivilabteilung vom 
19. Dezember 1967 i.S. Burberrys Ltd. gegen Paul Hubatka Söhne. 

A. Die Firma Burberrys Limited in London ist Inhaberin einer Wort/Bildmarke, die 
in der Schweiz erstmals 194 I hinterlegt und in der Folge j eweils erneuert wurde, letztmals 
am 9.November 1957 unter der Nr. 167954. Die Marke besteh t aus einem schwarzen 
R ech teck mit weiß verziertem R and . Oben ist in weißer Schrift der Firmenname « Bur
berrys» angebracht; darunter befindet sich das weiße Bild eines Ritters auf galoppieren
d em Pferd . Die M arke ist gemäß der Eintragung von 1957 bestimmt für «Textil-Stück
waren und Bekleidungsartikel (einschließlich Fußbekleidungen) ». 

Die Firma Paul Hubatka & Söhne (heute: Paul Huba tka Söhne) in Altstätten hinter
legte am 21.September 1965 beim Eidg. Amt für geistiges Eigentum die für « T extil
erzeugnisse aller Art» bestimmte M arke Nr. 213 904, die aus dem gezeichneten Bild eines 
Ritters auf einem sich leicht bäumenden Pferd besteht. 

Die Firma Burberrys Ltd. ford erte am 1. November 1966 die Firma Hubatka Söhne auf, 
die Marke Nr.213904 löschen zu lassen, da sie mit ihrer ä lteren Marke Nr. 167954 ver
wechselbar sei. Die Firma Hubatka lehnte dieses Begehren ab. 

B. Am 8. Februar 1967 erhob die Firma Burberrys Ltd. gegen die Firma Paul Hubatka 
Söhne beim Handelsgericht St. Gallen Klage aufNichtigerklärung der M arke Nr. 2 I 3904 
d er Beklagten und Untersagung ihres Gebrauchs im geschäftlichen Verkehr im Zusam
m enhang mit T extilerzeugnissen. 
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Die Beklagte bestritt eine Verwechslungsgefahr und beantragte, die Klage abzuweisen. 
C . Das Handelsgericht St. Gallen wies am 12.Juli 1967 die Klage mit d er Begründung 

ab, die Marke d er Beklagten unterscheide sich genügend von j ener der Klägerin. 
D . G egen das Urteil des Handelsgerichts hat die K lägerin die Berufung erklärt, mit 

der sie an ihrem Löschungs- und Untersagungsbegehren fes thält. 
Die Beklagte beantragt, die Berufung abzuweisen und das angefochtene Urteil zu 

bestätigen. 

Das Bundesgericht zieht in Erwägung: 

1. Nach Art. 6 Abs. 3 MSchG braucht sich eine Marke nicht im Sinne von Ar t. 6 Abs. l 
durch wesentliche M erkma le von der bereits eingetragenen Marke eines a ndern zu unter
scheiden, wenn sie für Erzeugnisse oder Waren bestimmt ist, die ihrer Natur nach gänz
lich von d en mit der älteren Marke versehenen abweichen. 

Die Beklagte beansprucht ihre :tvlarke für « Textilerzeugnisse aller Art». Unter diese 
Warengattung fallen auch die Erzeugnisse, für welche die Marke d er Klägerin b estimmt 
ist, nämlich die Textilstückwaren und die Bekleidungsartikel, diese allerdings nur inso
weit, a ls sie aus T extilien h ergestellt sind. Die Beklagte vermag sich daher nicht auf Art. 6 
Abs. 3 MSchG zu berufen. Das gälte selbst dann, wenn ihre Behauptung zutreffen sollte, 
die Klägerin gebrauche ihre Marke nur für Bekleidungsartikel, nicht auch für Textil
Stückwaren. Denn auch in diesem Falle könnte nicht gesagt werden, die Beklagte bean
spruche ihre Marke für Waren, die gänzlich von den mit der Marke d er Klägerin ver
sehenen abweichen. Eine gänzliche Abweichung läge nicht einmal dann vor, wenn die eine 
Marke nur für Bekleidungsstücke, die a nd ere nur für T extil-S tückwaren bestimmt wäre. 

2. Die Beklagte macht geltend, ihre Marke un terscheide sich selbst dann genügend von 
derjenigen d er Klägerin , wenn man nur die beiden Bilder miteinander vergleiche, also 
den in d er Marke d er Klägerin überdies enthaltenen Bestandteil «Burberrys» beiseite 
lasse. 

Für die Vergleichung zweier Marken a ls Ganzes ist gemäß ständiger R echtsprechung 
der Gesamteindruck entscheidend, den sie beim Betrachter hinterlassen (BGE 90 II 48, 
264 und dort erwähnte Entscheide). Entsprechend muß auch bei der V ergleichung von 
Markenbestandteilen a uf den Gesamteindruck abgestellt werden, den di ese erwecken. 
Abweichungen in einzelnen Punkten, die ihn nicht entscheidend beeinflussen, sind recht
lich ohne Belang. Maßgebend ist der Eindruck beim letz ten Käufer der Ware, der die 
beiden Marken nicht immer g leichzeitig zu Gesicht bekommt und daher nur deren 
charakteristische Merkmale miteinander vergleichen kann, nicht dagegen auch die 
nebensächlichen Einzelheiten, die er entweder überhaupt nicht beachtet oder rasch 
wieder vergißt. Bei d er Beurteilung d er Unterscheidbarkeit von Marken und von Bestand
teilen solcher ist auf das Erinnerungsvermögen des Durchschnittskäufers abzustellen 
unter Berücksichtigung der gesamten Umstände, unter denen sich der Handel mit Waren 
der in Frage stehenden Gattung abzuwickeln pflegt (vgl. z. B. BGE 58 II 455 Erw.2, 
78 II 381 f. , 87 II 37) . 

Nach diesen Grundsätzen unterscheidet sich das Ritterbi ld, das die Beklagte als Marke 
hat ei ntragen lassen, nicht genügend von d em in der M arke der Klägerin enthaltenen 
Ritterbild. Beide Ritter sitzen zu Pferd und halten eine nach vorn gerichtete Lanze. 
Zwar galoppiert das Pferd in der Marke der Klägerin, während sich j enes in der Marke 
d er Beklagten leicht bäumt; aber beide berühren den Boden nur mit den Hinterhufen, 
und bei beiden sind die Beine paarweise ungefähr parallel. Auch die Haltung des Kopfes 
und die Stellung des Schweifes sind bei beiden Pferden ungefähr gleich. Daß j enes der 
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Klägerin gegen links gerichtet ist, das andere gegen rechts, beeinflußt den in der Erinne
rung haften bleibenden Gesamteindruck nicht entscheidend. Dasselbe gi lt für den Um
stand, daß die Schabracke des Pferdes bei der Marke der Beklagten etwas weiter hin
unterreicht und auch den Hals und d en Kopf des Tieres bedeckt. Auch die Verschieden
heiten in der Ausrüstung des Ritters sind nicht derart, daß der in der Erinnerung des 
Käufers zurückbleibende Gesamteindruck ein wesentlich anderer wäre. So ist namentlich 
bedeutungslos, daß bei d er Marke der Klägerin an der Lanze eine Flagge weht, der Ritter 
einen Schild trägt und der Helm samt Zier anders gestaltet ist als auf der Marke d er Be
klagten. Solchen Einzelheiten schenkt das kaufende Publikum in d er Regel keine Beach
tung. Es behält nur den Eindruck eines Ritters auf galoppierendem oder sich leicht bäu
mend em Pferd in Erinnerung. Die beiden Bilder unterscheiden sich auch nicht etwa in der 
Farbe; beide sind weiß. Die Vergleichung d er beiden Figuren führt zum gleichen Ergeb 
nis wie z.B. in den Fällen BGE 30 II 603 Erw. 3, 33 II 176 Erw. 3 und 35 II 667 Erw. 2, wo 
ein auf den Hinterbeinen stehender mit einem liegenden Löwen, ein Kranich mit einem 
doppelköpfigen Adler und eine nach links schauende mit einer gegen rechts gewendeten 
H elve tia miteinander zu vergleichen waren . 

Die Beklagte wendet ein, die V erwechslungsgefahr entfalle schon bei verhältnismäßig 
geringen Abweichungen, weil ein Ritter zu Pferd ein schwaches Z eichen sei, das die 
Klägerin n icht allein beanspruchen könne. Dieser Einwand ist unbegründe t. Zwar ließen 
Dritte im Jahre 1936 das Bild einer Amazone als Marke für Strümpfe und Strickwaren, 
imjahre 1947 das Bild eines Ritters mit Lanze und Schild zu Pferd als Marke für Baum
wollgewebe und schließlich im Jahre 1953 das Bild eines Ritters auf sich bäumendem 
Pferde als Marke für Decken in das internationale R egister eintragen. Diese Marken 
vermochten j edoch die Kennzeichnungskraft der klägerischen Marke nicht zu schwä
chen , da sich aus ihnen allein noch nicht ableiten läßt, es sei weit verbreitete Übung, das 
Bild eines Ritters zu Pferd als M arke für Textilien zu verwenden. Die drei erwähnten 
Marken sind zudem jünger a ls j ene der Klägerin. M an könnte dieser also nur vorwerfen, 
sie habe, nachdem sie ursprünglich a llein das Rittermotiv gebraucht hatte, in der Folge 
das Erscheinen ähnlicher Marken geduldet. Solche Duldung hat j edoch nach der Recht
sprechung des Bundesgerichts höchstens zur Folge, daß der Inhaber der ä lteren Marke 
das R echt einbüßt, sich gegenüber einem lange Zeit unbehelligt gelassenen Nachahmer 
auf die Verwechslungsgefahr zu berufen; dagegen verliert er damit nicht das R echt, sich 
gegen d en Gebrauch neuer, mit der seinigen verwechselbarer Marken zur Wehr zu 
setzen (BGE 73 II 61, 189 Erw.5, 82 II 543 Erw.4, 83 II 219 Erw.2) . Die wiederholte 
Nachahmung d es ä lteren Zeichens durch Dritte setzt auch nicht die Verwechslungs
gefahr h erab, so daß an die Unterscheidungskraft neuer Marken geringere Anforderun
gen zu stellen wären als in einem Zeitpunkt, da die Marke d es Verletzten noch von nie
mandem nachgeahmt worden war. 

3. Im weiteren ist zu prüfen, ob gemäß der Auffassung der Beklagten die Verwechsel
barkeit deshalb zu verneinen sei, weil die Marke der Klägerin außer d er Ritterfigur auch 
das Wort «Burberrys» enthält. 

Auch bei der Beurteilung dieser Frage ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den 
die beiden :tvfarken beim Publikum in der Erinnerung hinterlassen. Die Verwechselbar
keit darf nicht schon deshalb verneint werd en, weil der Firmenname «Burberrys», der 
in der Marke der Beklagten feh lt, in j ener der Klägerin eine wesentliche Rolle spielt. Denn 
das schließt nicht aus, daß auch die Ritterfigur den Gesamteindruck so erheblich beein
flußt, daß ihre Übernahme in die M arke der Beklagten das Publikum über die H erkunft 
der Ware im Sinne von Art. 24 li t. a MSchG irreführen kann. Gemäß Art. 6 Abs. 2 
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MSchG dürfen denn auch Figuren, die in einer bereits hinterlegten Marke enthalten sind, 
nur dann in einer neuen M arke wiedergegeben werden, wenn diese sich dennoch von der 
andern hinlänglich unterscheidet und, als Ganzes betrachtet, nicht leicht zu einer Ver
wechslung Anlaß geben kann. 

Der Gesamteindruck, den die Marke der Klägerin erweckt, wird vom Wortbestand
teil «Burberrys» keineswegs so entscheidend beeinflußt, da ß der Bildbestandteil als 
vollständig n ebensächlicher Natur erschiene und seine (nur unwesentlich veränderte) 
Übernahme das Publikum nach allgem einer Lebenserfahrung nicht irrezuführen ver
möchte. Die Ritterfigur nimmt etwa drei Viertel der Höhe des schwarzen Markenfeldes 
ein, das Wort «Burberrys» dagegen nur etwa ein Viertel. Auch wer vor a llem d en Namen 
«Burberrys» beachtet, kann unmöglich die Figur gänzlich übersehen. Sie ist auch nicht 
so klein, daß Durchschnittskäufer ihre wesentlichen Züge nicht zu erkennen vermöchten 
oder sie nicht in der Erinnerung behielten. Es mag sein, daß gewisse Käufer mehr vom 
Namen « Burberrys» a ls vom Bild bestand teil d er Marke beeindruckt werden, namentlich 
Fachleute, die mit der Klägerin unmittelbar verkehren und eher auf die Qualität der 
angebotenen Ware achten als auf die Marke. Es gibt wahrscheinlich auch K äufer, die das 
Bild der Marke in sich aufnehmen, es aber nach einer gewissen Zeit nicht mehr beschrei
ben können, während ihnen d er Name «Burberrys» länger in Erinnerung bleibt. Das 
genügt aber nicht, um die beiden Marken a ls nicht leicht verwechselbar erscheinen zu 
lassen . Abgeseh en davon, daß es auch Käufer mit stärkerem Erinnerungsvermögen gibt, 
muß auch j enen Fällen R echnung getragen werden, in denen der Käufer die beiden 
Marken kurz nacheinander zu Gesicht bekommt, wie es beim Einkauf von Kleidungs
stücken durchaus möglich ist. In solchen Fällen kann der Kunde trotz d es Namens 
«Burberrys», der nur in der Marke der Klägerin vorkommt, durch das beiden Marken 
gemeinsame Bild d es R itters zu Pferd über die Herkunft der Ware irregeführt werden. 
Zudem sind Wort und Bild einer gemischten Marke erfahrungsgemäß nicht untrennbar 
miteinander verbunden. Erscheint einmal nur das Bild, so schließt der Käufer daraus 
nicht notwendigerweise, die Ware stamme aus einem andern Betrieb. Diesen Schluß zieht 
er selbst dann nicht immer, wenn er im Firmennamen einen Bestandteil einer b estimmten 
Marke sieht. Da das Publikum den Inhalt des Markenregisters gewöhnlich nicht kennt, 
kann sich der Käufer vorstellen, ein und derselbe Geschäftsinhaber führe mehrere Mar
ken, die eine mit, die andere ohne seinen Namen, um auf Unterschiede in d er Beschaffen
heit der \,Vare hinzuweisen. Er kann auch m einen, die Marke ohne Namen gehöre einem 
Fabrikanten oder Händler, der mit dem andern wirtschaftlich eng verbunden ist; denn 
verbunden e Unternehmen lehnen öfters ihre Marken aneinander an. 

Nach der R echtsprechung ist die Nachahmung eines Markenbildes auch dann uner
laubt, wenn der Nachahmer dem Zeichen seinen Firmennam en beifügt (BGE 47 II 235, 
62 II 333) . Anderseits genügt aber auch die W eglassung eines für die ältere Marke cha
rakteristischen Wortes in der sie im übrigen nachahmenden jüngeren M arke nicht, um 
V erwechslungen auszuschließen (BGE 58 II 458f.; unveröffentlichtes Urteil der 1. Zivil
abteilung vom 22. März 1966 i.S. Avia-Verband c. Caltex Oil AG, Erw. 2). So verhält es 
sich im vorliegenden Fall: Die Beklagte ha t das für die Marke der Klägerin charakte
ristische Wort « Burberrys» weggelassen, lehnt sich aber mit ihrem Zeichen an den eben
falls wesentlichen Bildbestandteil der klägerischen Marke so stark an, daß leicht der 
Eindruck entsteh en kann, die Ware stamme aus dem Betrieb d er Klägerin oder aus einem 
mit dieser wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. 

4. Die Gründe, aus d en en die Vorinstanz di e Klage abgewiesen hat, vermögen gegen 
diese Überlegungen nicht aufzukommen. So ist es für die Frage d er V erwechselbarkeit 
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rechtlich belanglos, daß nach d en Feststellungen des Handelsgerichts der Name «Bur
berrys» sowohl für die Fachkreise als auch für das Publikum einen Begriff darstellt und 
daß nicht wenige L eute den qualitativ einzigartigen Regenmantel der Klägerin aus
drücklich unter seiner Wortbezeichnung verlangen, und das gleiche gilt für die weitere 
Feststellung, es sei allgemein bekannt, daß die Marke der Klägerin aus dem Wort «Bur
berrys » und einem Bild bestehe, aber selbst Leute aus der Textilbranche könnten das 
Bild dieser Marke nicht ohne weiteres aus dem Gedächtnis beschreiben. Aus diesen Fest
stellungen zieht das Handelsgericht den Schluß, im täglichen V erkehr sei nicht das Bild 
des Ritters, sondern der Name «Burberrys» für die Erzeugnisse d er Klägerin kennzeich
nend, d enn die Ausführungen der fachkundigen Richter über die Verhältnisse unter 
Fachleuten dürften ohne weiteres auch auf den Kreis d er Käufer übertragen werden; auch 
diesen werde sich in erster Linie der Name « Burberrys» einprägen, nicht das Motiv des 
Ritters zu Pferd, zumal dieses Bild keinerlei Gedankenverbindung zu irgendwelchen 
T extilerzeugnissen vermittle. Diese Begründung läuft darauf hinaus, nur das Wort 
«Burberrys» markenrechtlich zu schützen, weil der Bildbestandteil der Marke sich im 
Verkehr nicht durchgesetzt habe. Das Handelsgericht erklärt denn auch abschließend, 
dem Ritter mit Pferd auf der Marke d er Klägerin gehe eine V erkehrsgeltung, wie das 
Bundesgericht sie z.B. in Sachen Avia-Verband/Caltex Oil AG bejahe, vollständig ab. 
Damit verkennt die Vorinstanz jedoch, daß Marken und Bestandteile von solchen grund
sätzlich nicht erst dann schutzfähig sind, wenn sie sich dem Käufer als K ennzeichen der 
Ware bestimmter H erkunft eingeprägt haben und das Publikum die Erzeugnisse unter 
dem betreffenden Zeichen zu verlangen pflegt. Die l'viarke und ihre Bestandteile haben 
Anspruch auf gerichtlichen Schutz gegen Nachahmungen, sobald die Förmlichkeiten der 
Hinterlegung und Eintragung erfüll t sind (Art.4 MSchG), also schon in einem Zeit
punkt, in dem das Publikum sie noch kaum kennt. Eine Ausnahme gilt nur für Zeichen 
und Zeichenbestandteile, die ursprünglich Gemeingut waren und nur dadurch individua
lisierende Kraft erlangten, daß sie sich im Verkehr nach und nach als K ennzeichen für 
die H erkunft der Erzeugnisse aus einem bestimmten Betrieb durchsetzten, wie es z.B. 
in den Fällen BGE 55 1 27 l f. (« Tunbridge W ells» als Marke für Biskuits) und 59 II 
212 f. ( «Tavannes» als Bestandteil von Uhrenmarken) zutraf. Ferner kann die Verkehrs
geltung die hinweisende Kraft eines von Natur a us schwachen Zeichens im Laufe der Zeit 
erhöhen (BGE 63 II 285, 73 II 188, 83 II 221, 90 II 264). Im vorliegenden Falle kommt 
dagegen auf di e Verkehrsgeltung nichts an. Die Ritterfigur der klägerischen Marke war 
weder j emals im Gemeingut noch ein bloß schwaches Zeichen, sondern besaß von Anfang 
an volle Unterscheidungskraft. Die Auffassung des Handelsgerichts hä tte die unerträg
liche Folge, daß d er Inhaber einer aus \,Vort und Bild bestehenden, an sich schutzfähigen 
Marke selbst die sklavisch e Nachahmung des Bildes nicht verbieten lassen könnte, wenn 
feststeht, daß das Publikum die Ware unter d er Bezeichnung d es Markenwortes zu ver
langen pflegt und nicht ohne weiteres in der L age ist, d en Bildbestandteil aus dem Ge
d ächtnis zu beschreiben . Sogar reine Bildmarken blieben gegen sklavische Nachahmun
gen schutzlos, wenn das Publikum beim Kauf nicht auf sie Bezug nimmt, sondern die 
Ware z.B. durch Nennung der Firma des Herstellers zu bezeichnen pflegt. 

5. Auch die Anbringen der Beklagten in der Berufungsantwort führen zu keinem an
dern Ergebnis. Das Handelsgericht ist entgegen ihrer Auffassung nicht vom zutreffenden 
Begri ff der Verwechslungsgefahr ausgegangen, sondern es hat die Marke der Klägerin 
in den Namen «Burberrys» einerseits und das Bild des Ritters zu Pferd anderseits zerlegt 
und ihr den Schutz gegenüber der Marke der Beklagten abgesprochen, weil nur j ener, 
nicht auch dieser Teil Verkehrsgeltung erlangt habe. Daher kommt auch auf die Aus-
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führungen, mit d enen die Beklagte die K ennzeichnungskraft des Bildbestandteils zu 
widerlegen such t, nichts an . Namentlich geht die Behauptung der Beklagten, die Klägerin 
verwende in d er R eklame für R egenmäntel den Namen « Burberrys», am K ern der 
Sache vorbei. Die be treffenden Inserate enthalten übrigens die ganze Marke der Klä
gerin . D er Einwand d er Beklagten sodann, der Bildteil sei ein « ausgesprochen schwaches 
Z eichen», wurde bereits widerlegt. 

6. Die Klägerin stellt nur die Begehren, die Eintragung der Marke Nr. 213 904 nichtig 
zu erklären und der Beklagten zu untersagen, diese Marke im Zusammenhang mit T exti l
erzeugnissen im geschäftlichen V erkehr zu verwenden . 

Das erste Begehren ist nach d em Markenschutzgesetz wegen der V erwechselbarkeit 
der beiden Marken begründet; die U ngültigkeitserklärung der M arke wird zur Lö
schung d er Eintragung im Markenregister führen (Art. 34 MSchG). 

Das Begehren auf Untersagung des Gebrauchs ist ebenfalls begründet. Soweit die 
Verwendung des Zeichens auf der Ware selbst oder auf ihrer V erpackung in Frage steht, 
hat die Klägerin d en Unterlassungsanspruch sowohl auf Grund d es MSchG (BGE 58 II 
171 ) a ls auch d es UWG (Art. 1 Abs. 2 lit. d , Art. 2 Abs. 1 lit. b UWG); denn die beiden 
Gesetze sind kumulativ anwendbar (BGE 92 II 264 Erw. 111/ 1 und dort erwähnte Ent
scheide) . Für den übrigen geschäftlichen Verkehr, wie z.B. in der R eklam e oder im Brief
wechsel, besteht d er Unterlassungsanspruch ausschließlich nach d em W ettbewerbsrecht. 

Mit d em Unterlassungsgebot ist von Amtes wegen der Hinweis auf die Strafbestim
mung des Art. 292 StGB zu verbinden (BGE 87 II 112 Erw. 5) . 

D emnach erkennt das Bundesgericht: 

1. Die Berufung wird gutgeheißen und das Urteil des H andelsgerichts des Kantons 
St. Gallen vom 12.Juli 1967 aufgehoben . 

2. Die schweizerisch e Markeneintragung N r.213904 der Beklagten wird nichtig er
klärt. 

3. D er Beklagten wird untersagt, die d en Gegenstand der schweizerischen Marken
eintragung Nr. 213 904 bildende Bildmarke im Zusammenhang mit Textilerzeugnissen 
im geschäftlichen V erkehr zu verwenden. Widerhandlung würde gemäß Art.292 StGB 
mit Haft oder Buße bestraft. 

MSchG Art.12 Abs. l lit. a 

Das T;JI arenverzeichnis einer Jvfarkenhinterlegung darf keine allgemeinen Ausdrücke 
oder Klassierungshinweise enthalten. 
Die Angabe « ... soweit sie nicht in andern Klassen ( der internationalen Waren
klassifikation) enthalten sind» kann nicht in die Warenliste aufgenommen werden. 

La liste des produits d'un depot de marque ne doit contenir aucune expression generale 
ou indication de classification. 
L'indication « . .. non compris dans d' autres classes» ( de la classification inter
nationale des produits) ne peut etre acceptee dans la liste des produits. 

PMMBl. 1968 I 46, V erfügung der Markenabteilung des Eidg. Amtes 
für geistiges Eigentu m vom 20. Dezember 1966. 
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Aus den Erwägungen: 
Es trifft zu, daß die eingereichte Warenliste im Wortlaut den internationalen Waren

klassen 24 und 25 entspricht. Die internationale Warenklassifikation, welcher diese 
Warenklassen entnommen sind , ist j edoch u .E. nicht in erster Linie dazu bestimmt, den 
Markeninhabern bei der Hinterlegung ihrer M arken als Vorbild für ihre Warenver
zeichnisse zu dienen. Vielmehr stellt sie vorwiegend ein internes Arbeitsinstrument der 
Verwaltungen dar, um die Durchführung von N achforschungen zu erleichtern. Darüber 
hinaus wird in einzelnen Ländern die Eintragungsgebühr nach der Anzahl Klassen dieser 
Klassifikation berechnet. 

Gemäß Art.12 Abs.2 lit.a des Markenschutzgesetzes (MSchG) hat der Hinterleger 
einer Marke bei unserem Amt einen Antrag auf Eintragung d er Marke mit Angabe der 
Erzeugnisse oder W aren, für welche die Marke bestimmt ist, einzureichen. Da d er Mar
kenschutz nur für die Verwendung der Marke für ganz bestimmte Waren gewährt wird 
(Art.6 Abs. 3 MSchG), muß dieses Warenverzeichnis, welches für den Schutzumfang 
wesentlich ist, bestimmt und genau sein und d arf nicht einfach durch allgemeine Aus
drücke oder, wie im vorliegenden Fall, durch Klassierungshinweise ersetzt werden (vgl. 
v. W ALDKIRCH, ZSR 50/ 1931, 137 und BGE 56 II 465) . Art . 6 Abs. 3 MSchG setzt auch 
gemäß BGE 70 II 248 eine gewisse Bestimmtheit in der Warenangabe voraus, und wenn 
diese fehlt (z.B. «Eisenwaren »), so darf sich die daraus ergebend e Schwierigkeit der 
Abgrenzung folgerichtig nicht zugunsten des M arkeninhabers auswirken, der eine kla re 
Fassung unterlassen hat. 

Das Warenverzeichnis einer Marke darf auch vor allem deshalb keine allgemeinen 
Ausdrücke oder Klassierungshinweise enthalten, weil dadurch einem eventuellen Mit
bewerber die Möglichkeit genommen wird, die Erzeugnisse, für welche diese Marke von 
seinem Konkurrenten tatsächlich verwendet wird, und somit den Schutzumfang dieser 
Marke zu erkennen. Diesem Erfordernis muß j edoch eine Marke im Hinblick auf Art. 6 
Abs. 3 MSchG entsprechen. Solche Angaben würden sich, wie oben ausgeführt, auch 
zuungunsten des Markeninhabers auswirken, d er z.B. mit dem einschränkenden Klas
sierungshinweis «soweit sie nicht in a nderen Klassen enthalten sind » nicht wissen kann, 
welche Erzeugnisse er damit ausschließt. Dies würde nämlich nicht nur eine genaue 
K enntnis der «Classification internationale des produits», sondern auch eine solche d er 
«Notes explicatives» und der « Listes alphabetiques» sowie eine solche d er differenzier
ten Klassierungspraxis d er BIRPI voraussetzen . Außerdem sind zahlreiche Erzeugnisse 
weder in der «Classification internationale des produits» noch in d en « Listes a lphabe
tiques » aufgeführt. Deren Klassierung fällt gemäß Art. 8 Abs. 2 lit. a d er Ausführungsord
nung vom 15. Dezember 1966 zum Madrider Abkommen über die internationale R egi
strierung von Fabrik-oder Handelsmarken (MMA) letztlich in die Kompetenz d er BIRPI. 

MSchG Art.14 Abs. l Ziff. 2 

Schutzverweigerung gegenüber der IR-Marke « Ecole Internationale d' Estlzeti
ciennes-Visagistes » wegen Fehlens jeder Unterscheidungskraft. 

Re_fus de proteger la marque internationale « Ecole internationale d' Est/zeticiennes
Visagistes » en raison de l' absence de taut caractere distinctif. 

BGE 94 I 74 ff. und PMMBI.1968 I 28ff. (res. fr.JT 1968 I 624), Urteil 
der I. Zivilabteilung vom 2. Februar 1968 in Sachen Bozic gegen Eidg. 
Amt für geistiges Eigentum. 
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Aux termes de l'art . 14 al. 1 eh. 2 LMF, l'enregistrement d'une marque doit etre refuse 
lorsqu' elle comprend comme element essentiel un signe d evant etre considere comme 
etant du domaine public. T el es t Je cas du signe purement d escriptif. R evet ce caractere Je 
signe qui indique par lui-meme, notamment, Ja nature ou l'une des qualites de Ja mar
chandise a la quelle il se rapporte (RO 83 II 218, 84 II 225 et 431) . 

Le recourant admet que sa marque est composee de termes usuels. Mais il soutient que, 
pris dans leur ensemble, ils presentent une originalite incontes table. Cet argument n'est 
pas fond e. L'expression « Ecole internationale d'estheticiennes-visagistes» comprend des 
mots qui se suivent dans leur ordre logique. On ne saurait discerner aucune originalite 
dans leur groupement. Elle designe simplement un etablissement international pour Ja 
formation d'estheticiennes-visagistes. Appliquee aux divers objets clont Je r ecourant a 
presente la liste, elle eveille par elle-mem e l'idee de 1a nature des produits ou du contenu 
des imprimes relatifs a l'esthetique ou a Ja cosmetique. Elle constitue des lors un signe 
purement descriptif, depourvu de tout caractere distinctif. 

Le recourant allegue encore que sa m arque est connue en Belgique et a l'etranger et 
qu'elle a acquis, par un usage de plusieurs annees, une reputation incontes table qui en 
ac'centue Je caractere distinctif. La marque du recourant, on l'a vu, est un signe purement 
descriptif. Cependant, selon Ja jurisprudence, un usage etendu et de longue duree est d e 
nature a conferer a un tel signe un carac tere distinctif, a moins qu'il ne s'agisse de notions 
clont Je commerce ne peut se passer (RO 84 II 226). Cette question toutefois n'a pas a 
etre resolue en l'espece. L e recourant en effet ne fournit aucun element qui puisse etayer 
ses dires. 

IV. Wettbewerbsrecht 

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH 

(Mitarbeiter JACQUES GUYET, GENF) 

UT1VG Art. l Abs. 2 lit. d und Firmenrecht 

Die Firma « Schweizerische Gewerbebank» unterscheidet sich nicht genügend von 
der Firma « Gewerbebank Zürich». 
Bemessung des Ersatzes des nach der Lebense1fahrung eingetretenen, jedoch weder 
nach seinem Bestand, noch zahlenmäßig beweisbaren Schadens. 
Urteilspublikation trotz Untersagung des weiteren Gebrauchs der Firma. 

La raison de commerce « Schweizerische Gewerbebank» ne se distingue pas de 
fafon suffisante de la raison de commerce « Gewerbebank Zürich». 
D etermination du montant de la reparation du prejudice qui selon l' experience de la 
vie s' est realise mais clont ni l' existence ni le montant ne peut etre prouve. 
Publication du jugement en depit de l'interdiction de poursuivre l'usage de la raison 
de commerce. 

BJM 1968, 27ff., Urteile des Zivilgerichtes Basel-Stadt vom 14. Oktober 
1966 und des Appellationsgerichtes Basel-Stadt vom 29.Juni 1967 m 
Sachen Gewerbebank Zürich gegen Schweizerische Gewerbebank. 
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I. 

Die Klägerin, die Gewerbebank Zürich, ist eine 1914 gegründete Aktiengesellschaft 
mit Sitz in Zürich. Sie betreibt a ls Nachfolgerin d er 1868 gegründeten « Genossenschaft 
Gewerbebank Zürich » ein Bankgeschäft unter b esonderer Berücksichtigung d er « Be
dürfnisse des H andwerker-, G ewerbe- und Mittelstandes». Die Beklagte, die Schweize
rische Gewerbebank, eine am 13.Juli 1965 gegründete Aktiengesellschaft mit Sitz in 
Basel, bezweckt den « Betrieb a ller Arten von Bankgeschäften , im besonderen die Förde
rung der Spartätigkeit und die Pflege des Mittel- und Kleinkredites im Gebiete d er 
Schweiz ». Sie übernahm bei ihrer Einrichtung eine Anzahl Aktiven und Passiven d er 
durch den spanischen Finanzmann J ulio Muiioz kontrollierten, nun aufgelösten und in 
Liquidation befindlichen Schweizerisch en Spar- und K reditbank und u nterhält Filia len 
in Appenzell , Au, Brig, Fribourg, Genf, St. Gall en, Schwyz, Sierre und Zürich. 

Vom 16.Juli bis 30. November 1965 ereigneten sich im Verkehr Dritter (Bankkunden, 
Banken, Post) mit den Parteien 14 1 (schriftlich belegte) Verwechslungen der Klägerin 
mit der Beklagten oder umgekehrt, indem Korrespondenzen, Gutschriften, Belastungen 
und Geldüberweisungen, die für die Klägerin bestimmt waren, an die Beklagte in Zürich 
geleitet und solche, die die Beklagte betrafen, an die Klägerin übermittelt wurden. Unter 
Hinweis auf solch e Verwechslungen ersuchte die Klägerin m ehrmals d ie Beklagte, zu
letzt m it Schreiben vom 17. August 1965 über d en Schweizerisch en Bankverein, d ie Worte 
« Schweizerische Gewerbebank» in ihrer Firma durch eine andere Bezeichnung zu 
ersetzen, damit V erwechslungen d er Parteien in Zukunft ausgeschlossen seien . Die Be
klagte lehnte dieses Ersuchen ab. 

Folgende grundsätzlich e Erwägungen d er ersten Instanz sind hier von Interesse: 
Streitig ist vor allem die Frage, ob sich die 1965 von der Beklagten gewählte Firma 

« Schweizerische Gewerbebank » von der bereits seit 1914 im Handelsregister eingetra
genen Firma der Klägerin «Gewerbebank Zürich » gemäß Vorschrift des Art.95 1 
Abs. 2 OR deutlich unterscheidet. 

Dabei fä llt weniger ins Gewicht, daß der Unterschied theoretisch (nach Wortklang 
und Schriftbild) klar ist, a ls daß er praktisch, in den Kreisen der am Geschäftsverkehr 
mit d en (sich durch ihre Firma kennzeichnenden) Parteien Beteiligten, ohne weiteres 
a llgemein beachtet wird. Er hat d ie Erkennbarkeit der beiden verschied en en Firmen und 
damit ihrer Inhaber zu gewährleisten, darf also keine Verwechslungsgefahr schaffen . Die 
Anforderungen an die U n terscheidungskraft der Firmen von Aktiengesellschaften sind 
hoch (auch wenn diese sich dem Bankgewerbe widmen), da Aktiengesellschaften im 
R ahmen des Art. 950 Abs. 1 OR frei sind , ihre Firma so zu wählen , da ß diese sich von den 
bereits eingetragenen Firmen deutlich abhebt (BGE 82 II 154, 88 II 295) . Mangelnde 
Unterscheidbarkeit wird bereits angenommen, wenn die Übereinstimmung oder Ähn
lichkeit zweier Firmen die Möglichkeit von Verwechslungen in die Nähe rückt (BGE 74 
II 237, 80 II 145, 82 II 154, 88 II 35 und 294) oder auch nur die Vermu tung aufkommen 
lassen kann, die beiden Geschäftsinhaber ständen rechtlich oder wirtschaftlich in Be
ziehungen zueinander (BGE 59 II 163, 88 II 294/95). Verkehren gar die Inhaber der 
beiden Firmen gesch äftlich in d en gleichen Kreisen, so müssen die beid en Firmen sich 
schärfer voneinander unterscheiden, als wenn die beiden Firmeninhaber örtli ch und 
sachlich einander nicht ins Gehege kommen (BGE 88 II 36 und 295). 

Im vorliegend en Falle, da beide Parteien in Zürich das Bankgesch äft betreiben und 
sich insbesondere bei ihrer Kundenwerbung an di e Kreise des Gewerbes und des Mittel
standes wenden, sind die Anforderungen an d ie Unterscheidungskraft ihrer Firm en 
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streng. Bei der Untersuchung der Frage, ob die Beklagte mit ihrer Firma diesen hohen 
Anforderungen genügt, ist folgendes zu erwägen: 

a) Allgemein verkehrsübliche Sachbezeichnungen wie «Hypothekenbank» (BGE 24 
II 897) oder «Schraubenfabrik» (BGE 40 II 604) sind freies sprachliches Gemeingut 
und stehen daher grundsätzlich jedem Gestalter einer Firma - im Rahmen der gesetz
lichen Vorschriften betreffend Firmenwahrheit und -klarheit - zur Verfügung. Auch das 
mit den zitierten Bezeichnungen vergleichbare Wort «Gewerbebank» ist längst zu einer, 
j egliches Monopol ausschließenden Sachbezeichnung geworden, die als solche keiner 
Bank, die sich in ihrer Werbung an die Kreise des Gewerbes und Mittelstandes wendet, 
verwehrt werden kann. 

b) Die Beklagte ist d er Ansicht, daß sich der ihrer Sachbezeichnung «Gewerbebank» 
vorangestell te Zusatz «Schweizerische» als so unterscheidungskräftig auswirke, daß 
dadurch ihre Firma sich von den Firmen der übrigen a ls solche bezeichneten « Gewerbe
banken», insbesondere von der Firma der Klägerin genügend abhebe. Diese Ansicht 
geht zu weit. Sie träfe nur im internationalen Geschäftsverkehr zu, wo sich die Beklagte 
dank dem Zusatz «Schweizerische» von j eder ausländischen Gewerbebank leicht unter
scheide. Im innerschweizerischen V erkehr hingegen weist der Zusatz «schweizerisch» 
beim Bankenpublikum nur wenig Unterscheidungskraft auf, wird er doch häufig beim 
Sprechen und Schreiben (z.B. in d en Fällen der Großbanken Schweizerischer Bankver
ein, Schweizerische Kreditanstalt, Schweizerische Bankgesellschaft) weggelassen. Der 
Zusatz «schweizerisch» ist deshalb im allgemeinen bei d er Wertung der Unterscheidbar
keit von Firmen unbeachtlich (BGE 82 II 157 in Sachen Schweizer Skischule Zermatt 
gegen Zermatter Ski-Schule). 

c) Auch im vorliegenden Fall, wo die Beklagte in Zürich a ls « Schweizerische Gewerbe
bank, Filiale Zürich» auftritt, verblaßt der (vorausgestellte, unbetonte) Zusatz« Schwei
zerische» neben dem (nachgestellten, betonten) Hauptwort« Gewerbebank» derart, daß 
nicht nur beim Bankenpublikum, sondern in Bankkreisen selber die Worte «Gewerbe
bank» und « Zürich» im Bewußtsein vorwiegen müssen. Dieser Umstand hat aber für 
viele Bankkunden (namentlich solche, die sich auf dem ausgedehnten Bankpla tz Zürich 
nicht näher auskennen) und andere am Verkehr mit den Parteien beteiligte Kreise eine 
beachtliche Verwechslungsgefahr geschaffen. Diese hat sich bereits in einigen Hunderten 
von Fällen realisiert, so beispielsweise in Fehladressierungen von Korrespondenzen und 
in Fehlleitungen richtig adressierter Briefe durch die Post. Auch postalische Fehllei
tungen beweisen eindrücklich die in den beteiligten V erkehrskreisen (denen auch das 
Postpersonal zugehört) bestehende und daher zu beachtende Verwechslungsgefahr 
(BGE 73 II 113, 80 II 145/46) . Bezeichnend ist die Aussage des Zeugen H.J., wonach 
sogar Angestellte des Schweizerischen Bankvereins beim geschäftlichen Telephonverkehr 
den unter «Gewerbebank Zürich» anrufenden Zeugen j eweils fragten , ob er für die 
« Schweizerische Gewerbebank in Zürich » oder für die «Gewerbebank Zürich » handle, 
und diese - scheinbar überflüssige - Frage damit rechtfertigen, daß die Beklagte sich 
telephonisch nur als «Gewerbebank», nicht als «Schweizerische Gewerbebank» zu 
melden pflege. Ebenso aufschlußreich ist die Zeugenaussage des E .M. Danach wollte im 
Juni 1966 eine Kaminfegersfrau bei der Klägerin Zinsen auf ein Sparheft der Schweize
rischen Spar- und Kredi tbank eintragen lassen statt bei der Beklagten (die den Zinsen
dienst auf diesen Sparheften übernommen hat) . Außerdem erklärte d er Zeuge : « Gestern 
kam eine Frau zu mir, um einen Check der Beklagten einzulösen ... Sie war erstaunt, als 
ich ihr den Unterschied , Gewerbebank Zürich > und < Schweizerische Gewerbebank> 
erklärte. Seit Anfang Dezember 1965 war ich sehr beschäftigt wegen Verwechslungen, die 
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bei Kunden zwischen der Gewerbebank Zürich und der Beklagten passiert waren . Ich 
hatte oft nach Büroschluß noch damit zu tun.» 

Diese Tatsachen zeigen, daß die gegenwärtige Firma der Beklagten das R echt der 
Klägerin auf ausschließlichen Gebrauch ihrer Firma (Art. 956 Abs. 1 OR) verletzt, indem 
sie sich entgegen dem Gebot des Art. 951 Abs. 2 OR nicht deutlich von dieser Firma un
terscheidet. 

d) Der Hinweis der Beklagten darauf, daß auch anderswo Bankinstitute mit sehr 
ä hnlichem Firmennamen n ebeneinander am gleichen Orte ihre Geschäftstätigkeit aus
üben, vermag die vorliegende Verletzung des Firmenrechts nicht ungeschehen zu 
machen. Mit R echt beruft sich die Klägerin darauf, daß dort, wo kein Kläger auftritt, 
d er Richter eben nicht einzugreifen hat. 

II. 

Gegen das Urteil des Zivilgerichts haben beide Parteien rechtzeitig appelliert. 
Ihre Anträge ergeben sich aus den nachfolgend wiedergegebenen Erwägungen des 

Appellationsgerichts: 
1. Die Vorinstanz hat die Klage zunächst insoweit geschützt, a ls sie feststellte, daß die 

Führung der Firma« Schweizerische Gewerbebank» durch die Beklag te rechtswidrig ist, 
und sie dieser d en Gebrauch der Firma « Schweizerische Gewerbebank» untersagt hat. 
In diesem Punkte wird das Klagbegehren von der Beklagten, wie ihr Vertreter in der 
zweitinstanzlichen Verhandlung ausführte, « materiell » anerkannt; lediglich zu einer 
formellen Anerkennung kann sie sich nicht entschließen. 

Der Entscheid des Zivilgerichts stützt sich auf die Praxis des Bundesgerichts, das sich 
verschiedentlich mit den Anforderungen, welche an die Unterscheidbarkeit von Firmen 
zu stellen sind, befassen mußte. Die dabei vom Bundesgericht entwickelten Grundsätze 
hat die Vorinstanz in zutreffender Weise auf den vorliegenden Fall angewendet. Unter 
Hinweis auf die Begründung der Vorinstanz ist daher ihr Entscheid im erwähnten Punkte 
zu bestätigen. Beizufügen wäre noch , daß das Appellationsgericht schon mit Urteil vom 
26.0ktober 1956 in einem ähnlich gelagerten Fall (es handelte sich um die Zulässigkeit 
der Firma «Holzhandel Basel AG» gegenüber einer früher eingetragenen Firma «Holz
import Basel AG») sich der bundesgerichtlichen Praxis angeschlossen und die genügende 
Unterscheidbarkeit der beiden Firmen verneint hat. Es besteht kein Anlaß, von dieser 
Praxis abzuweichen. Den beiden Fällen ist auch gemeinsam , daß j eweils Verwechslungen 
durch Kunden, Post usw. in großer Zahl nachgewiesen worden sind. W enn auch die 
Klage auf Unterlassung des Gebrauchs und auf Löschung der Firma nicht von einem 
solchen Nachweis abhängig ist (BGE 88 II 182, 294), so muß doch anderseits, entgegen 
der Meinung der Beklagten, aus dem gehäuften Vorkommen von Verwechslungen 
zwingend auf die mangelnde Unterscheidbarkeit zweier Firmen geschlossen werden. 

2. Sodann ist darüber zu befinden, ob der Beklagten verboten werden muß, das Wort 
«Gewerbebank » in irgendeiner Form oder Zusammensetzung in ihrer Firma zu führen 
oder im Geschäftsverkehr zu verwenden, was die Vorinstanz verneint hat. Hiezu ist zu 
vermerken, daß die Klägerin auf die Verwendung d es Ausdrucks «Gewerbeba nk » kein 
Monopol besitzt, so wenig wie eine « H ypothekenbank » verlangen könnte, dieses Wort 
ausschließlich verwenden zu dürfen (BGE 24 II 897). In beiden Fä llen handelt es sich 
um sachlich e Hinweise. «Gewerbebank » d eu tet mehr auf den Kundenkreis hin, auf 
welchen der Betrieb zugeschnitten ist, « Hypothekenbank » dagegen auf die Art der 
Geschäfte. Dies vermag aber keinen wesentlichen Unterschied zu begründen . In BGE 82 
II 152 ff. wurde mit Bezug auf die Firmen « Schweizer Skischule Zermatt » und «Zer-
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matter Ski-Schule» ausgeführt, der beiden Firmen gemeinsame Bestandteil «Ski
Schule» stelle eine im Gemeingebrauch befindliche Sachbezeichnung dar, deren V er
wendung jedermann freistehen müsse. Ähnlich verhält es sich auch mit dem ·wart 
« Gewerbebank ». Anderseits sind, entgegen d en Behauptungen d er Klägerin, Ausdrücke 
wie «Mondia» (BGE 90 II 205) oder « R esidence» (BGE 91 II 17ff. ) nicht mit « Ge
werbebank» zu vergleichen. Das Wort «Gewerbebank » wird nicht ausschließlich mit 
d er Klägerin oder d eren Tätigkeit in Zusammenhang gebracht, sond ern ist a llgemeiner 
Natur. Die Klägerin ist nicht die einzige Bank, die diese Bezeichnung in ihrer Firma führt 
und d eren Betrieb mit d em Gewerbe verbunden bzw. auf d essen Bedürfnisse zugeschnitten 
ist. Sie kann sich da her für ihren Ausschließlichkeitsanspruch nicht auf die sogenannte 
Verkehrsgeltung berufen. 

Es ist Sache der Beklagten und nicht des Gerichts, im einzelnen zu untersuchen, welche 
Kombina tion mit d em Wort « Gewerbebank » oder « Gewerbe» sie bei ihrer Firmen
bildung allenfalls wählen kann, ohne daß eine V erwechslungsgefahr mit d er klägerischen 
Firma entsteht. Eine solche Wortkombination zu find en , dürfte nicht leicht sein, da nach 
d er Praxis an die Unterscheidbarkeit strenge Anforderungen ges tellt werden. Immerhin 
kann die Möglichkeit nicht von vorneherein ausgeschlossen werden, daß sich der Aus
druck « G ewerbebank » in einer Wortverbindung verwenden läßt, di e sich als Ganzes von 
d er klägerischen Firma hinreichend unterscheidet. Soweit das Klagbegehren auf ein 
absolutes V erbot des Gebrauchs d es Ausdrucks « Gewerbebank» durch die Beklagte 
gerichtet ist, muß es da her mit der Vorinstan z abgewiesen werd en. Noch weniger könnte 
die Beklagte verpflichtet werden, auf die Verwendung des bloßen Wortes «Gewerbe» 
in ihrer Firma unter a llen Umständen zu verzichten. 

3. Die L öschung d er bisherigen Firma der Beklagten im H and elsregister ist d ie unum
gängli che Konsequenz der oben unter Ziffer 1 getroffenen Feststellungen . Das Zivil
gericht hat in Ziffer 2 d es Dispositivs die Beklagte verurteilt, die Löschung vornehmen zu 
lassen, doch wurde keine Frist hiezu angesetzt (während in den Motiven ... von einer 
zehntägigen Frist die R ede ist). Dieses Verseh en ist zu korrig ieren. Die Frist ist, ent
sprech end dem Eventualbegehren d er Beklagten, auf 30 Tage zu bemessen, denn diese 
muß gleichzeitig auch die neue Firma wählen und eintragen lassen. 

4. Als Schaden bis zum Tage der Klageinreichung (17.Dezember 1965) hat die 
Klägerin einen Betrag von Fr.50000.- eingeklagt, wovon sie F r.30000.- als « mittel
baren » und d en R est a ls «unmittelbaren » Schaden bezeichnet. Die Vorinstanz hat ihr 
lediglich Fr. 500.- (für Umtriebe beim Zusammensuchen von Beweiss tücken und für 
Photokopien) zugesprochen . 

a ) Sowohl das Firmenrech t (Art. 956 Abs. 2 OR) wie auch das Bundesgesetz über den 
unlauteren W ettbewerb (Art. 2 Abs. 1 lit. d ) sehen bei V erschuld en ein e Schadenersatz
pflicht vor. E ine schuldhafte Verletzung der Klägerin unter beiden Gesichtspunkten ist 
zweifellos gegeben, wie grundsätzlich auch die Vorinstan z an nimmt, und zwar muß 
weitergehend schon in d er Anmeldung der Firma d er Beklagten beim Handelsregister 
eine fah rlässige Handlung erblickt werden, die a ls unlauterer W ettbewerb zu qualifizieren 
ist. Die Beklagte un terließ es, sich zu vergewissern, ob sie nicht mi t ihrer Namenswahl 
eine V erwechslungsgefahr schallen werde. Schon di e Durchsicht eines V erzeichnisses 
der schweizerisch en Bankinstitu te oder eine Erkundigung beim E idgenössischen H andels
registeramt hätte ihr gezeigt, daß d ies der Fall war. I nsbesondere hat aber sodann die 
Klägerin sofort nach d er Publikation und auch sp äter in eindri nglicher W eise auf d ie 
Verwechslungen und den ihr daraus erwachsenden Schad en hingewiesen. Die Beklagte 



- 227 -

ließ j edoch nicht mit sich reden, sondern stellte sich auf Zeitgewinn ein, obwohl ihr zuzu
muten gewesen wäre, den ihr bei der Firmenwahl unterlaufenen Fehler zu korrigieren. 
Unverständlich ist sodann, daß sie sich nicht einmal an die vorsorgliche V erfügung d es 
Zivilgerichtspräsidenten vom 25.Januar 1966 gehalten hat, worin ihr empfohlen wurde, 
vorerst die Geschäftstätigkeit im Interessenbereich der Klagpartei nicht weiter auszu
d ehnen und zu propagieren und dort nur als « Schweizerische Gewerbebank, Filiale 
Zürich» in Erscheinung zu treten. Die Gesch äftsnied erlassung der Beklag ten in Zürich 
ließ jedoch auf Drucksachen und in Inseraten einen solchen Zusatz weg; sie verwendete 
auch Stempel ohne Zusatz, ja sie bezeichnete sich sogar als « H auptdirektion Zürich ». 
In dieser Einsichtslosigkeit liegt ein schweres Verschulden, das bereits an Vorsatz grenzt. 

b) Mit d er Vorinstanz ist der Klägerin als Ersatz für unmittelbaren Schaden ein -
übrigens der Höhe nach unbestrittener - Betrag von Fr. 500.- (belegte Auslagen für 
Umtriebe im Zusammenhang mit der Sammlung und eiern Photokopieren von Beweis
stücken) zuzusprechen. Der Posten von Fr. 5500.- für « M ehrarbeit» des Direktors und 
der höheren Angestellten wegen d er Firmenverwechslungen ist dagegen - ebenfalls in 
Übereinstimmung mit dem erstinstanzlichen U rteil - abzuweisen, da diese Umtriebe 
keine Überschreitung der normalen Arbeitszeit zur Folge hatten und nicht besonders 
entschädigt wurden ... 

c) Der sogenannte mittelbare Schaden ist in Fällen wie eiern vorliegenden ziffern
m äßig schwer zu ermitteln . Entgegen d em erstinstanzlichen Urteil muß aber angenom
m en werden, daß der Klägerin durch die Verwechselbarkeit der Firmen ein Schaden 
entstanden ist . Dies gilt besonders, weil hinter der Beklagten eine viel größere Finanzkraft 
steht a ls sie die Klägerin aufzuweisen hat, und diese Finanzkraft durch eine sehr intensive 
Propaganda auch ausgenützt wurde. Nach eiern gewöhnlichen Lauf der Dinge ist damit 
zu rechnen, daß Kunden, die der Klägerin ihr Vertrauen schenkten, deren Zuschriften 
oder Zahlungen aber an die Beklagte gelangt sind, sich verärgert von der Klägerin abge
wendet haben. Anhal tspunkte hiefür finden sich in den eiern Gericht vorgelegten Akten. 
Die meisten Menschen haben das Bedürfnis, ihre Geldangelegenheiten geheim zu halten. 
Insbesondere Geschäftsleute lieben es nicht, wenn Dritte in ihre finanziellen Beziehungen 
Einblick erhalten . Vor a llem ist anzunehmen, daß der Klägerin neue, potentielle Kunden 
entgangen sind. Es ist dabei an Leute zu d enken, die auf Grund der langjährigen Tätigkeit 
der Klägerin von der «Gewerbebank» gehört hatten, die aber im Moment, wo sie eine 
Bank beanspruchen mußten, ohne Überlegung zu der durch große R eklame empfohlenen 
Beklagten gingen. 

Ein solcher Schaden läßt sich überhaupt nicht beweisen. Aber auch ein strikter Beweis 
des durch Störung vorhandener Kundenbeziehungen erwachsenen Schadens ist kaum 
zu erbringen, namentlich wenn die Kunden nicht ausdrücklich jede Geschäftsverbindung 
mit der Bank abgebrochen haben, sondern z.B. als Spareinleger einfach darauf verzich
teten, ihr weitere Geleier anzuvertrauen. Nach Art. 42 Abs. 2 OR ist der ziffernmäßig 
nicht nachweisbare Schaden vom Richter abzuschätzen. Dabei fällt für den vorliegenden 
Fall die ungewöhnlich große Zahl der nachgewiesenen V erwechslungen ins Gewicht. 
Bei der Frage nach dem Umfange des Ersatzes (Art. 43 Abs. 1 OR) ist zu berücksichtigen, 
daß der Beklagten nach ei ern bereits Gesagten ein schweres Verschulden zur Last fä llt 
und sie im Hinblick auf die V erminderung des Schadens nicht das getan hat, was man 
von ihr hä tte erwarten können. So führt die Klägerin aus, daß die Beklagte ihr irrtümlich 
zugekommene Sendungen nicht etwa an die Klägerin weiterleitet, sondern an die Ab
sender zurückgehen läßt, was bei den Kunden böses Blut schaffe. Die Beklagte bestreitet 
diese Behauptung nicht. 
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In Erwägung aller Umstände erscheint es als angemessen, der Klägerin unter allen 
Titeln (unmittelbarer und mi ttelbarer Schaden) einen Betrag von Fr. 30 000.- zuzuspre
chen, nebst 5 % Zins ab 17. Dezember 1965, d em Tage der Klageinreichung. 

5. Die G enugtuungsforderung der Klägerin von Fr. 10 000.- wurde von d er Vorinstanz 
unter Hinweis auf die Urteilspublikation abgewiesen, weil diese bereits eine angemessene 
G enugtuung darstelle. Die Klägerin hat die Forderung vor allem damit begründet, daß 
sie zufolge der V erwechslung mit der Firma der Beklagten mit den Machenschaften des 
Spa niersJulio Muiioz in V erbindung gebracht werde, der die Schweizerische Spar- und 
Kreditbank beherrscht hatte. Allein die Beklagte hat die W a hl ihrer Firma gerade im 
Bestreben getroffen, sich von derjenigen der Schweizerischen Spar- und Kreditbank 
d eutlich zu distanzieren. Eine Gedankenverbindung im erwähn ten Sinne erscheint daher 
als a usgeschlossen. \Neiterhin m acht die Klägerin geltend, daß sich Kunden mi t dem 
Geda nken trügen, sich a n eine a ndere Bank zu wenden aus der Befürchtung, durch die 
V erwechslungen und die damit verbundene Verletzung des Bankgeheimnisses in Schwie
rigkeiten zu geraten. Diese Beeinträchtigung wird bereits durch die Zusprechung von 
« mittelbarem Schaden » a bgegolten. Mit der Vorinstanz ist da her die Genugtuungsfor
d erung a bzuweisen. 

6. Zur Frage der Urteilspublikation in einem Falle von N amensanmaßung (durch 
nicht fi rmenmäßige V erwendung des Bestandteils einer fremden Firma) ha t sich das 
Bundesgericht in BGE 80 II 148/49 ausgesprochen. Es hat erklärt, zwar seien die Aus
wirkungen d er Namensanmaßung durch die Feststellung d er Widerrechtlichkeit und 
durch die U ntersagung des weitem Gebrauchs der zur Verwechslung Anlaß gebenden 
Bezeich nung im wesentli chen behoben ; dies aber nur unter d er Voraussetzung, daß d en 
beteilig ten Gesch äftskreisen die d urch das U rteil gesch affene Klarste llung bekannt 
werde. Andernfalls bestünde die durch d as Vorgeh en des Beklagten geschaffene, für die 
Klägerin nachteilige R echtslage weiter. Das Bundesgericht hat d aher die Publikation 
a ngeordnet und festgestellt, da ß dies bei entsprechendem Sachverha lt auch im W ett
bewerbsrecht (worum es sich im vorliegenden Falle ha ndelt) gemäß ständiger Praxis 
gescheh e. Auf Grund dieses bundesgerichtlichen Urteils kann nicht zweifelhaft sein, daß 
d as Begehren um Publika tion d es U rteilsdispositi vs ungeachtet d er a ngeordneten 
L öschung der Firma der Beklagten in der von der Vorinstanz umschriebenen Weise zu 
schützen ist. Gründe dafür, d a ß das Dispositiv nur zum T eil veröffentlicht werden 
sollte, sind nicht ersichtlich . 

UWG Art.] Abs. 2 lit. d und Firmenrecht 

Die Firma « Schweizerische Gewerbebank » unterscheidet sich nicht genügend von 
der Firma « Gewerbekasse in Bern». 

La raison de commerce « Schweizerische Gewerbebank » ne se distingue pas de 
fa;on su.ffisante de la raison de commerce « Gewerbekasse in Bern ». 

BJM 1968, 37ff., Urteil des Appellationsgerichtes Basel-Stadt vom 
29.Juni 1967 in Sachen Gewerbekasse in Bern gegen Schweizerische 
Gewerbebank. 

Einen entsprechenden Prozeß ha t auch die Gewerbekasse in Bern gegen die Schweize
rische Gewerbebank geführt. Das Appella tionsgericht hat die Un terscheidbarkeit d er 
beiden Firmen mit folgender Begründung verneint: 
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W as zunächst die Frage nach der Zulässigkeit der Führung d er Firma « Schweize
rische Gewerbebank » durch die Beklagte betrifft, so hat die Vorinstanz mit zutreffenden 
Erwägungen unter Hinweis a ufBGE 82 II 157 fes tges tellt, da ß das W ort « Schweizeri
sche» f ür sich allein nicht genügt, um die Firma d er Beklagten von andern « G ewerbe
banken » und «Gewerbekassen » d eutli ch zu unterscheiden. Sie gelangte jedoch zur Ab
weisung der Klage aus d er Erwägung, daß die Firma d er Klägerin als H auptbestandteil 
das W ort « G ewerbekasse» aufweise, und nicht, wie bei der Beklagten, d en Ausdruck 
«Gewerbebank». Hierin erblickte die Vorinstanz, unter Mitberücksichtigung d er Zu
sätze zu diesen H auptbestandteilen, ein genügendes Unterscheidungsm erkmal. 

Indessen liegt das Schwergewicht d er beiden Firmen doch vorwiegend auf dem ge
m einsam en Bestand teil « Gewerbe». Das etwas a ltertümliche Wort « K asse» ist gegen 
über dem Ausdruck « Bank » nicht sehr un terscheidungskräftig , denn nach der Art ihres 
Betriebs ist auch die Klägerin eine Bank. W er die Dienstleistungen eines solchen Insti
tuts in Anspruch nehmen will, wird sagen, er gehe auf die « Bank », nicht auf die « Kasse». 
Beim letztgenannten Ausdruck denkt m an eher an Krankenkassen, Ausgleichskassen, 
Arbeitslosenkassen usw. Die Klägerin m acht denn auch geltend und beweist es, daß sie 
vom Publikum m ehr und mehr a ls «Gewerbebank » bezeichnet werde. An die Unter
scheidbarkeit der Firmen von Aktiengesellschaften (die in der Firmenwahl weitgeh end 
frei sind) werden, wie auch die Vorinstanz ausführt, nach d er bundesgerichtlichen 
Praxis strenge Anforderungen gestellt. Es kommt nicht darauf an, ob die Firmen der 
Parte,ien tatsächlich schon verwechselt wurden , vielmehr bestehen die Ansprüche auf 
Unterlassung des Gebrauchs und auf Löschung schon dann, wenn «die Ähnlichkeit 
zweier Firmen die Möglichkeit von V erwechslungen in die Nähe rückt oder au ch nur 
die Vermutung aufkommen lassen ka nn, die beiden Geschäftsinha ber ständen zuein
ander in r echtlichen oder wirtschaftlichen Beziehungen » (BGE 88 II 182, 294 und dort 
zitierte Entscheide). D eshalb ist es unerheblich , da ß sich im V ergleich zum gleich zeitig 
entschiedenen Fall der « Gewerbebank Zürich » die vorgekommen en Verwechslungen 
in einem bescheidenen Rahmen h alten . Es dürfte schließlich auch nicht zweifelhaft sein, 
daß, falls die Beklagte die Firma « Schweizerische Gewerbekasse» wählen würde, dies 
zu V erwechslungen mit Firmen wie «Gewerbebank Zürich » usw. führen müßte. 

Aus dem Gesagten folgt , daß d er Beklagten zu verbieten ist, die Firma « Schweize
rische Gewerbebank » zu führen, u nd sie zu verurteilen ist, d en Eintrag dieser Firma im 
H andelsregister Basel-Stadt sowie überall , wo sie Zweigniederlassungen errichtet hat, 
löschen zu lassen. Hiefür ist ihr eine Frist von 30 T agen seit R echtskraft des U rteils ein
zuräumen. Die von d er Klägerin bean tragte Frist von 10 T agen ersch eint a ls zu knapp, 
d enn d ie Beklagte muß gleichzeitig au ch die n eue Firma wählen und diese eintragen 
lassen . Zur Androhung von Straffolgen gem äß Art. 292 StGB besteht kein Anla ß, da 
nichts für die Annahme spricht, die Beklagte werde sich dem rechtskräftigen U r teil nicht 
unterziehen ... 

UWG Art.] Abs. 2 lit. d und Firmenrecht 

Die Firma « Savis AG» unterscheidet sich nicht genügend von der Firma « Salvis 
AG Fabrik elektrischer Apparate». 

La raison de commerce « Savis AG » ne se distingue pas de maniere suifisante de la 
raison de commerce « Salvis A G Fabrik elektrischer Apparate» . 
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BJM 1968, 39ff., Urteil des Obergerichtes des Kantons Basel-Land vom 
6.Juni 1967 in Sachen Salvis AG gegen Savis AG. 

Das Gesetz verlangt, daß die Firma der später eingetragenen Aktiengesellschaft sich 
von d erjenigen der früher eingetragenen deutlich unterscheide. An den Grad der Unter
scheidbarkeit müssen besonders strenge Anforderungen gestellt werden, wenn die Firma 
aus einer Phantasiebezeichnung besteht, oder wenn andere Umstände, etwa die Art der 
vertriebenen Produkte oder die Zusammensetzung der beiden Kundenkreise, Verwechs
lungen begünstigen. 

Im vorliegenden Fall unterscheiden sich die Firmenbezeichnungen« Salvis AG Fabrik 
elektrischer Apparate» und «Savis AG» nicht mit hinreichender Deutlichkeit. «Salvis», 
der Hauptbestandteil der klägerischen Firma, und «Savis» sind beides Phantasie
bezeichnungen. Mit Ausnahme des in « Salvis» enthaltenen «l» sind sie in Klang und 
Schriftbild völlig identisch. Auch das « l» als einziges Unterscheidungsmerkmal kann 
in der gesprochenen Sprache je nach Dialekt und Aussprache völlig verschwinden. Die 
Gefahr einer Verwechslung ist daher groß. Daß das Tätigkeitsgebiet beider Parteien 
sich auf die ganze Schweiz erstreckt und die vertriebenen Produkte zum Teil gleicher Art 
sind, fällt dabei nicht mehr entscheidend ins Gewicht, spricht aber ebenfalls gegen die 
Möglichkeit des N ebeneinanderbestehens der beiden Firmenbezeichnungen. Die heute 
wieder vorgebrachte Einwendung der Beklagten, es seien bisher keine Verwechslungen 
vorgekommen, ist unbehelflich (BGE 90 II 204) . Nach dem Gesagten hat also die später 
eingetragene Firma der Beklagten der früher eingetragenen der Klägerin zu weichen 
(Art. 951 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 956 Abs. 2 OR). 

UWG Art. 9 Abs. 3 

Die Beschwerde nach genferischem Recht ist zulässig gegen endgültige Entscheide 
über vorsorgliche Maßnahmen, dagegen nicht gegen vorgängige einstweilige Ver
fügungen. 

En droit genevois, la voie de l' opposition a mesures provisionnelles n' est ouverte que 
contre la decision definitive sur demande provisionnelle; non par consequent contre 
une simple ordonnance provisoire («pre-provisionnelle »). 

SJ 1968, 225ff., Urteil der Genfer Cour deJustice civile (II.Kammer) 
vom 8. November 1966 i.S. Etna Watch und Müller gegen Cornavin 
Watch S.A. 

UWG Art. 13 lit. b 

Auslegung von Inseraten, in denen ein Radiohändler behauptet, daß er bestimmte 
Apparate zu den billigsten Preisen der Schweiz verkaufe; maßgebend ist der Sinn, 
den der unbefangene Leser den Angeboten in guten Treuen beilegen darf 
Der Vorsatz der Irreführung ist gegeben, wenn der Täter die Inserate erscheinen 
läßt, obschon er weiß oder nach den Umständen annehmen muß, das Publikum da
durch zu täuschen. 
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Wer in Inseraten mutwillige Behauptungen aufstellt oder sich von unlauteren 
Werbemethoden anderer leiten läßt, kann sich nicht auf Rechtsirrtum berufen. 

Inte1pretation des annonces dans lesquelles un marchand d' appareils de radio pre
tend vendre certains appareils determines aux prix les plus bas de Suisse; est decisif 
le sens que le lecteur non prevenu estfondea donner de bonnefoi aux ojfresfaites. 
L'intention d'induire en erreur existe lorsque l' auteur fait paraitre les annonces 
alors meme qu'il sait au devrait admettre, en raison des circonstances, qu'il trampe 
ainsi le public. 
Celui qui dans une annonce se risque a une affirmation temeraire ou qui imite les 
methodes publicitaires deloyales d' autrui ne peut invoquer l' erreur de droit . 

BG E 94 IV 34ff. und Praxis 5 7, 34-0 ff. (res. fr. JT 1968 I 650), Urteil des 
Kassationshofes vom 22. März 1968 in Sachen A. gegen X . und Staats
anwaltschaft des Kantons Zürich. 

A. X führt in Zürich ein Geschäftshaus, das vor allem Radio- und Fernsehapparate 
vertreibt. Im Sommer 1965 ließ er in zwei T ageszeitungen der Stadt insgesamt fünf 
Inserate erscheinen, in denen er unter anderem Auto- und Kofferradios d er Marken 
« Blaupunkt », «Grundig» und «Hitachi » zu Nettopreisen anbot. Die Apparate wurden 
näher bezeichnet, ihre Preise genau a ngegeben. Die Angebote trugen j eweils die durch 
Fettdruck besonders hervorgehobene Überschrift « Billigste Preise der Schweiz» und 
begannen mit dem etwas kleiner geschriebenen Satz « Seit 13 J ahren 20- 40 % R abatt im 
ersten Discounthaus der Schweiz ». 

Die Firma A. hielt die Inserate für unlauteren Wettbewerb und stellte am 15. Septem
ber 1965 gegen X Strafantrag. Sie wies darauf hin, daß sie sieben Radioapparate, die in 
den Inseraten aufgeführt würden, laut ihrem eigenen Angebot um Fr. 1.25 bis 9.- billiger 
verkaufe als X ; dessen Behauptung, daß er die Apparate zu den billigsten Preisen d er 
Schweiz anbiete, stelle daher eine unrichtige Angabe im Sinne von Art. 13 lit. b UWG dar. 
X habe auch vorsätzlich gehandelt, da ihm die tieferen Preise der Firma A. bekannt 
gewesen seien. 

B. Das Bezirksgericht Zürich und auf Berufung hin am 2. November 1967 auch das 
Obergericht des Kantons Zürich sprachen X frei. 

Das Obergericht begründet den Freispruch insbesondere damit, da ß die Anprei
sungen von R adiogeschäften d er J a hrmarktreklame na hekämen und dah er rechtlich wie 
diese zu behandeln seien ; der Durchschnittskäufer lasse sich durch solche R eklam e nicht 
blenden, sondern mach e von sich aus die nötigen Abstriche. W enn sie von einem Dis
countgeschäft ausgeh e, wie der Angeklag te eines betreibe, so knüpfe die R eklam e freilich 
an die beim Publikum vorhandene Vorstellung an, Geschäfte dieser Art seien billiger ; 
auch habe X es nicht bei bloßen Behauptungen bewenden lassen, sondern diese mit über
prüfbaren Angaben zu belegen versucht. Seine Inserate wirkten jedoch wegen der Über
schrift und weiterer Übertreibungen derart marktschreierisch, daß sie nur von einem 
kleinen T eil der Leser ernst genommen würden . 

Inhaltlich unrichtig und irreführend wären die Inserate zudem nur, wenn sie d en 
Eindruck erweckten, man erhalte bei X j eden Artikel billiger a ls anderswo. Das treffe 
nicht zu und werde auch von der Anzeigerin nicht behauptet. Die Firma A. habe aus den 
48 angepriesenen R adio-, Tonband- und Fernsehgeräten lediglich sieben Autoradios 
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h erausgegri ffen; die a ndern Artikel der Inserate übergeh e sie mit Stillschweigen. Nach 
a llgem einer Anschauung verka ufe indes nicht derjenige Kaufmann am billigsten, d er 
bloß einzelne Artikel billiger absetze als seine Konkurrenten, sondern derjenige, der im 
Durchschnitt am billigs ten liefere. Das hange vom gesamten Angebot und Preisgefüge 
eines Geschäftes ab . Daß der Angeklagte aber bei dieser Betrachtungsweise nicht am 
billigs ten verkaufe, habe die Anzeigerin weder behaup tet noch dargetan. 

C. Die Firma A. führt Nichtigkeitsbeschwerde mit dem Antrag, das Urteil des Ober
gerichts aufzuheben und die Sache zur Bestrafung des Angeschuldigten an die Vorinstanz 
zurückzuweisen. 

D er Kassationshof zieht in Erwägung : 

1. Nach Art. 13 lit. b UWG wird wegen unlauteren W ettbewerbs auf Antrag bestraft, 
wer vorsätzlich über sich, die eigenen Waren, W erke, Leistungen oder Geschäftsverhält
nisse unrichtige oder irreführende Angaben macht, um das eigen e Angebot im W ett
bewerb zu begünstigen . 

Ob die eingeklagten Insera te unrichtige oder irreführende Angaben im Sinne dieser 
Bestimmungen enthalten, ist eine R echtsfrage, die das Bundesgericht frei überprüfen 
kann. Sie beurteilt sich wed er nach der Art, wie andere R adiogesch äfte die Ware anzu
preisen pflegen, noch danach, wie X die Preise festsetzt und was er selber davon hält. 
Maßgebend ist vielmehr, welchen Sinn der unbefangene Leser den Inseraten in guten 
Treuen bei legen darf. Dieser Sinn ist auf Grund der allgemeinen Lebenserfahrung und 
d er besonderen Umstände des Einzelfalles zu ermitteln (BGE 90 IV 45). Dabei sind an 
die Würdigung von Einzelheiten vor allem dann keine strengen Anforderungen zu 
stellen, wenn es um Inserate geht, die sich wie die vorliegenden an breite Schichten der 
Bevölkerung richten. Solche Angebote werden na mentlich von einfachen Leuten erfah
rungsgemäß schnell gelesen und nicht kritisch geprüft. Au ch braucht nicht untersucht 
zu werden, ob Käufer sich von falschen Angaben leiten lassen oder ob sie die W are auch 
bei wahrheitsgemäßer Anpreisung erstehen würden. Angaben im Sinne von Art.1 3 li t. b 
U WG sind an sich unerlaubt, gleichviel, ob j emand tatsächlich getäuscht oder irregeführ t 
werde; erforderlich ist bloß, da ß sie dazu geeignet sowie darauf angelegt sind, das eigene 
Angebot zu begünstigen. Darüber aber, daß diese Erfordernisse hier erfüllt sind, können 
ke ine Zweifel bes tehen. 

a) Auf d em R adiomarkt bes teh t heute wegen des großen und vielfäl tigen Angebotes 
von Apparaten ein h arter Preiskampf. Die Mitbewerber suchen einander zuvorzukom
men, indem sie d ie W are unter den Katalogpreisen anbieten und sich mit einer kleinem 
H a ndelsmarge begnügen. Die Inhaber von Discountgeschäften haben dabei den Vorteil 
für sich , daß sie mit weniger Dienstleistungen auskommen und die Ware schon deshalb 
billiger verkaufen können als herkömmliche Fachgeschäfte. Sie machen damit denn auch 
in d er Erwartung R eklame, daß Interessenten, die besonders günstig einkaufen wollen, 
die Angebote d er Discoun tgeschäfte gerade d eswegen für die billigs ten halten und andern 
vorziehen. Auch X weist in seinen Inseraten da rauf hin, daß er ein Discountgeschäft 
führe und deshalb in der Lage sei, a ußergewöhnlich e R aba tte von 20- 40 % zu gewähren, 
die K atalogpreise also um so viele Prozent zu unterbieten . Schon aus diesen Gründen 
läßt sich die groß und fe ttgedruckte Behauptung des Angeklagten, daß er zu den billigsten 
Preisen der Schweiz verkaufe, nicht a ls offensichtliche Übertreibung oder bloße Jahr
marktreklame abtun. 

Dazu kommt, daß X es nicht bei Behauptungen bewenden ließ, sondern diesen Aus
züge a us Preislisten über R adio-, Tonband- und Fernseh geräte beifügte. Er zähl te j eweils 
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drei Reihen solcher Artikel auf, die er näher bezeichnete und zu den ebenfalls angegebe
nen Nettopreisen zu verkaufen versprach. Damit machte er die Leser aber glauben, er 
biete alle aufgeführten Apparate zu den billigsten Preisen der Schweiz an, j eder andere 
Konkurrent im Lande verkaufe sie also teurer als er ;j edenfalls waren seine Behauptungen 
im dargelegten Zusammenhang geeignet, bei einem Großteil der Leser diesen Glauben 
zu erwecken. Seine Behauptungen trafen j edoch, wie die Firma A. im Verfahren nach
gewiesen hat, schon im Verhältnis zu dieser Firma nicht zu, waren folglich irreführend. 
Die Anzeigerin wirft ihm daher mit R echt vor, daß seine Inserate gegen Art. 13 lit. b 
UWG verstoßen. 

b) Das Obergericht meint freilich, die Frage, ob die Inserate des Angeklagten inhalt
lich unrichtig oder irreführend seien, hange nicht von den darin angeführten Preisen, 
sondern vom gesamten Angebot und Preisgefüge seines Geschäftes ab. Für eine solche 
Auffassung läßt sich den Inseraten des X indes nichts entnehmen. Das Obergericht 
übersieht selber nicht, daß X nicht bloß rundheraus behauptete, er verkaufe zu den 
billigsten Preisen der Schweiz, sondern dafür jeweilen « einige Beispiele» anführte. Unter 
diesen Umständen hatte er aber für die Wahrheit der angegebenen Preise einzustehen, da 
die vergleichende Werbung nur zulässig ist, wenn die Vergleichung objektiv wahr und 
nicht irreführend ist (BGE 87 II 116 und dort angeführte Urteile). X hat die als Beispiele 
aufgeführten Waren zu bestimmten Preisen, die angeblich die günstigsten im Lande 
waren, angeboten; er muß sich folglich dabei behaften lassen, gleichviel, wie sich seine 
Durchschnittspreise zu denjenigen anderer Geschäfte verhalten . 

Daß er die Behauptung «Billigste Preise der Schweiz» in Fettdruck, die Beispiele 
dagegen in gewöhnlicher Schrift wiedergeben ließ, ändert daran nichts; d er Sinn der 
Inserate war deswegen kein anderer. Die Irreführung läßt sich auch nicht damit ver
neinen, daß die billigeren Preise, welche die Firma A. nachweisen konnte, bloß sieben 
Artikel betrafen und nur um einige Franken tiefer lagen. Es genügt, daß die Angaben des 
X insoweit falsch waren; um wieviel sie von der Wahrheit abwichen, kann höchstens bei 
der Strafzumessung von Belang sein . Schließlich kann für die Beurteilung des objektiven 
Tatbestandes auch nichts darauf ankommen, daß die Reklame auf dem Radiomarkt zu 
überborden droht. Selbst wenn mangels Strafantrages gegen unzulässige Reklame oft 
nicht eingeschritten wird, so heißt das nicht, daß der Richter einen klaren Verstoß gegen 
die geltende gesetzliche Ordnung mit der gegenseitigen Toleranz der Mitbewerber ver
harmlosen dürfe, ist doch das Bedürfnis, bei der steigenden Flut trügerischer Werbung 
dagegen streng vorzugehen, um so größer. Mißbräuchen wäre der Weg erst r echt geebnet, 
wenn anders entschieden würde. 

c) Nach ihrem Text und ihrer Aufmachung kann sodann nicht zweifelhaft sein, daß 
die Inserate des X den Zweck verfolgten, das eigene Angebot im Wettbewerb zu begün
stigen. Der objektive Tatbestand des Art. 13 lit . b UWG ist somit auch in dieser Beziehung 
erfüllt 

2. Das Obergericht bezweifelt, ob X vorsätzlich gehandelt habe, da er mit Rücksicht 
auf seine geringeren Nebenkosten, die Rabatte und die längere Garantiezeit habe an
nehmen dürfen, er sei d er billigste. Ein Autoradio könne nämlich, wie der Angeklagte 
mit Recht einwende, nicht für sich a llein benützt werden, sondern sei zum Einbau in ein 
Fahrzeug bestimmt, weshalb es schließlich darauf ankomme, wie teuer der eingebaute 
Apparat sei . 

a) Dem ist zunächst entgegenzuhalten, daß der Einwand des Angeklagten der Be
jahung des objektiven Tatbestandes nicht im Wege steht, folglich auch subjektiv nicht 
von Bedeutung sein kann. Mehr als daß der Täter die objektiven Merkmale der Tat kennt 
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und will , erfordert der Vorsatz nicht (Art. 18 Abs. 2 StGB). Der Vorsatz d er Irreführung 
ist daher gegeben, wenn X die T a t gewollt beging, obschon er wußte oder nach den Um
ständen annehmen mußte, daß seine Angaben geeignet waren, K aufsinteressenten zu 
täuschen. Das h ängt von der Aufmachung und dem Inhalt seiner Inserate, nicht davon 
ab, was er von seinen Kosten für Zubehör und Einbau hält und welche Rabatte er auf die 
Katalogpreise gewährt. Der Angeklagte brachte in seinen Inseraten j eweils klar zum Aus
druck, daß die darin aufgeführten Preise «netto» zu verstehen seien; über a llfällige 
Nebenkosten für Einbau und Inbetriebsetzung schwieg er sich nicht nur bei d en Auto
radios, sondern auch bei d en übrigen Apparaten aus. 

Die Sache ist daher zur neuen Beurtei lung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Das 
Obergericht ha t fes tzustellen, ob X sich bewußt gewesen sei, das Publikum durch die 
Inserate irrezuführen, und ob er mit diesen auch die Absicht verfolgt habe, das eigene 
Angebot im wirtschaftlichen W ettbewerb zu begünstigen. Als Vorsatz im Sinne von 
Art. 18 StGB hat dabei auch der Eventua lvorsatz zu gelten (BGE 92 IV 67) . 

b ) Eine andere Frage ist, ob der Angeklagte aus zureichenden Gründen habe anneh
m en dürfen, er sei zur Tat berechtigt (Art.20 StGB). Falls das Obergericht mit seinen 
Ausführungen zum Vorsatz die Frage bejahen wollte, so wäre diese Auffassung ebenfalls 
irrig. X hat ohne Rücksicht auf die Mitbewerber behauptet, daß er zu den billigsten 
Preisen d er Schweiz verkaufe, und die Behauptung mit genauen Preisangaben glaubhaft 
zu mach en versucht. Ob die aufgeführten Preise wirklich die billigsten im Lande waren, 
konnte er j edoch nicht überprüfen. Seine Behauptung war daher mutwillig. R echtsirr
tum kommt ihm auch nicht schon deswegen zugute, weil andere R adiohändler sich 
angeblich gleich verhalten. Als K aufmann muß der Angeklagte wissen, daß ihm dies kein 
R echt gibt, seinerseits mit unlauteren Mitteln zu werben. 

AO Art. ljf. 

Die Schlagzeile « Teppichaktion des Monats» weist azif ein zeitlich und sachlich 
begrenztes Sonderangebot hin und ist bewilligungspflichtig. 

Le slogan publicitaire « Action-tapis du mois » indique une o.ffre temporaire et 
exceptionnelle de marchandise; il est donc soumis d autorisation. 

SJZ 64 (1968), 240ff., Urteil der !.Strafkammer des Obergerichtes des 
Kantons Zürich vom 23.November 1967 in Sachen N . 

N. wurde vom Einzelrichter in Strafsachen des Bezirkes Zürich wegen Übertretung 
von Art. 1 in V erbindung mit Art. 2 Abs . 2 und Art. 4 Abs. 1 AO gebüßt. Eine vom Ge
büßten gegen dieses Urteil eingereichte Nichtigkeitsbeschwerde wies das Obergericht 
als K assa tionsinstanz im wesentlich en aus folgenden Gründen ab: 

Am 11.Januar 1967 ließ N. als verantwortlicher R eklameberater der Firma X -Y im 
«Tagbla tt d er Stadt Zürich» ein Inserat in der Größe einer halben Seite erscheinen, 
das a ls Blickfang das Bild eines Orientteppichs zeigt und folgenden Wortlaut hat: 

«X-Y T eppich-Aktion des l\1onats» 
FERDOWS 

Neuer D irektimport aus dem Orient: 
FERDOWS. Echt handgeknüpft. Aus der gleichnamigen Ortschaft in der irani
schen Proviz Korassan. Geometrische Dessins in leuchtenden Farben. Flor Wolle, 
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Grundgewebe Baumwolle. Noch nie konnten Sie für so wenig Geld einen so 
großen, echt handgeknüpften Orientteppich erwerben. 

Unglaubliche Preisleistungen! 
z.B. 
ca. 190 X 280 
ca. 210 x 310 
ca. 230 x 320 

350.-
390.-
450.-

Bei Mitnahme: Selbstbedienungsra batt und in j edem Fall: 
Gratisbenzin bei Kauf ab Fr. 500.- . 
Das Einrichtungshaus mit interessanten T eppichangeboten. 
X-Y.» 

Der Beschwerdeführer wurde deswegen gem äß Art. 20 Abs. l lit. a AO gebüßt, wonach 
unter a nderem bestraft wird, wer vorsätzlich eine unter die Ausverkaufsordnung fallende 
nicht bewilligte V erkaufsveranstaltung öffentlich ankündigt. Unter die Verordnung 
fällt d er im Inserat vom ! !.Januar 1967 angekündigte Verkauf, wenn er im Sinne von 
Art.! Abs. 1 AO zu den Veranstaltungen des Detailverkaufs gehört, «bei d enen dem 
K äufer durch öffentliche Ankündigung in Aussicht gestellt wird, d aß ihm vorübergehende 
besondere, vom V erkäufer sonst nicht gewährte Vergünstigungen zukommen werden». 
Solche Veranstaltungen sind außer den Ausverkäufen die « ähnlichen Veranstaltungen», 
von Art.2 Abs.2 AO Ausnahmeverkäufe genannt, « z.B. Verkauf unter Gewährung 
außerordentlicher R abatte, R eklameverkäufe, Sonderverkäufe sowie Veranstaltungen 
unter ähnlichen Bezeichnungen ». Unbestritten ist, daß das zu beurteilende Inserat eine 
Veranstaltung im D etailhandel öffentlich a nkündigte. Die Nichtigkeitsbeschwerde 
richtet sich gegen die Interpretation der Vorinstanz, durch das Inserat sei dem Käufer 
in Aussicht gestellt worden, daß ihm vorübergehende besondere, vom Verkäufer sonst 
nicht gewährte Vergünstigungen zukommen würden . Daß dies nicht zutreffe, ergebe 
sich namentlich aus den eingelegten analogen « Inseraten», die in regelmä ßigen Abstän
den in verschiedenen Zeitungen d er deutsch en, französischen und ita lienischen Schweiz 
publiziert worden seien. Insbesondere deute der Ausdruck «Aktion» im Zusammenhang 
mit dem übrigen lnseratentext und d er a llgemein bekannten Preisgesta ltung d er Firma 
X-Y nicht auf einen besonders günstigen Sonderverkauf hin. «Aktion des Monats» 
wolle nichts a nderes besagen, a ls daß in diesem oder jenem Monat ein Artikel besonders 
herausgestellt werde. Auch bed eute d er Hinweis auf « unglaubliche Preisleistungen » nur, 
daß die Firma X-Y billiger verkaufe a ls die Konkurrenz. 

Ob mit dem Inserat vom 11.J a nuar 1967 ein Ausnahmeverkauf angekünd igt worden 
ist, beurteilt sich nach dem Sinn, den d er Durchschnittsleser dem Insera t entnehmen 
kann, sei es, daß er es vollständig, sei es, daß er es nur in seinen charakteristischen T eilen 
liest. 

Mit dem E inzelrichter ist dazu vorab fes tzustellen, daß schon der Ausdruck «Aktion » 
im schweizerischen Geschäftsleben auf einen Sonderverkauf hinweist, d er besonders 
günstig ist und nur kurze Zeit dauer t (vgl. BGE 90 IV 111 ff. = Pr 53 N r. 120 E rw. 2). 
Dieser Sinn eines zeitlich (und sachli ch) begrenzten Sonderangebotes ist im vorliegenden 
Fall um so weniger verkennbar, a ls der Beschwerdeführer das Angebot deutli ch a ls 
« T eppich-Aktion des l\!Ionats» bezeichn et hat. Der Eindruck eines einmaligen Sonder
angebotes wird außerdem verstärkt durch die Beschränkung auf eine Teppichart und 
durch die fo lgenden auf Vergünst igungen hinweisenden Zeil en: «Unglaublich e Preis
leistungen!» - «Noch nie konnten Sie für so wenig Geld einen so großen, ech t ha nd-
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geknüpften Orientteppich erwerben. » Die weitere Schlagzeile «Neuer Direktimport aus 
d em Orient » nimmt demgegenüber dem Angebot die Außergewöhnlichkeit und die 
zeitliche Beschränkung nicht, sondern unterstreicht sie gegen teils, indem d er neue Import 
die unglaubliche Preisleistung mit ermöglicht. Ebensowenig ist d er Einwand stichhaltig, 
solche « Aktionen des Mona ts» seien schon öfters angekündigt und veranstaltet worden. 
Daß eine Veranstaltung m ehr oder weniger regelmäßig immer wieder durchgeführt 
wird, ändert an d er Außergewöhnlichkeit auch nichts (vgl. BGE 91 IV 163 = Pr55 
Nr. 17 Erw. 6 b ). Das zu beurteilende Inserat hob gegen teils diese derart hervor, daß der 
L eser auf d en Gedanken kommen mußte, die Firma X-Y mach e im Monat des Erschei
n ens d es Inserates ein Sonderangebot, das günstiger sei als ihre üblichen Angebote und 
zeitlich beschränkt gelte. Nicht zu überseh en ist zudem, daß das Insera t im Januar, fünf 
T age vor der gesetzlich festgelegten Ausverkaufszeit erschien . Mit R echt führte der 
Einzelrichter dazu aus, d er Durchschnittsleser schließe in diesem Falle noch schneller 
auf einen Ausnahmeverkauf. Dem Beschwerdeführer hilft auch der Einwand nicht, dem 
Publikum sei bekannt, daß X -Y während d es ganzen] ahres T eppiche zu solch günstigen 
Preisen verkaufe. Diesen Sinn verrä t das Inserat vom 11.J anuar 1967 nicht, auch nicht 
durch d en Untertitel « N euer Direktimport. . . ». 

Aus diesen sowie d en weiteren von der Vorinstanz zutreffend angeführten Gründen 
ist der objektive Tatbestand der Ankündigung eines nicht bewilligten Ausnahmever
kaufs im Sinne der Art. 1, 2 Abs. 2, 4 Abs. 1 und Art. 20 Abs. 1 lit. a AO erfüllt. 

Subjektive Voraussetzung d er Bestrafung ist der Vorsatz od er die Fahrlässigkeit 
(Art. 20 Abs.! und 2 AO) . 

Die in diesem Zusammenha ng vom Beschwerdeführer erhobene Rüge, daß sich der 
Einzelrichter über die subjektive Seite d es Tatbestandes nicht geäußert habe, ist fehl 
am Platz. 

Die Vorinstanz kam vielmehr auf Grund zutreffender Erwägungen zum Schluß, daß 
d er Beschwerdeführer zumindest eventualvorsätzlich gehandelt habe. Er muß sich denn 
a uch den Sinn des Inserates so entgegenhalten lassen, wie er ihn bewußt gutgeheißen 
h a t ; d enn er hat von d em Insera t unverkennbar in der geschäftlich fl auen Zeit nach 
W eihnachten eine künstliche Steigerung der Kauflust erwartet und auch bezweckt, den 
Leser zu veranlassen, die günstige Gelegenheit nicht vorbeigehen zu lassen und noch im 
J anuar zu kaufen. Er kann sich nicht darauf berufen, er habe schon verschiedentlich 
ungestraft solche Aktionen angekündigt. Das mag zwar zutreffen, doch ha tte er damit 
j edenfalls keine zureichenden Gründe, welche ihn zur Annahme berechtigten, er tue 
überhaupt kein Unrecht (BGE 81 IV 196 Erw. 3) . Daß er nicht schuldhaft ha ndelte, ist 
um so weniger anzunehmen, a ls er im zu beurteilenden Inserat gegenüber früheren 
Publikationen den Sinn eines Sonderverkaufes d eutlicher hervortre ten ließ (vgl. « Noch 
nie konnten Sie für so wenig Geld .. . ») Hinzu kommt, daß er diese Aktion in den Monat 
J anua r legte und ihm gerade die bevorstehende Ausverkaufszeit besonders nahelegen 
m ußte, d aß Sonderverkäufe d er Bewilligungspflicht unterstehen. Daß d er Einzelrichter 
ihm zumindest Eventualvorsatz zur Las t legt, ist daher keineswegs willkürlich oder 
gesetzeswidrig. 

AO A rt. ljf und Art. 20 Abs. l lit. a 

D ie öffentliche Ankündigung einer Großunternehmung des L ebensmittel- und 

D etailhandels ( D ennei-J, wonach sie allmonatlich während eines Jeweils in der 
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letzten filloche des Monats zum voraus bekanntzugebenden Tages oder Halbtages 
auf dem gesamten rabattberechtigten Sortiment samt Markenartikel statt der 
üblichen 8 % eine 16%ige Rückvergütung gewähren werde, ist weder ein bewil
ligungspfiichtiger Ausverkauf oder eine ähnliche Veranstaltung noch eine rechts
mißbräuchliche Gesetzesumgehung und als solche nicht strafbar, sondern stellt 
lediglich einen veijassungs- und gesetzesmäßigen Gebrauch der Handels- und Ge
werbefreiheit dar. 

L' annonce publique d'une grande entreprise d' alimentation et de commerce au 
detail ( Denner) selon laquelle elle accorde, au courant de la derniere semaine de 
chaque mois et pendant une journee ou une demi-journee, communiquee d' avance au 
public, un rabais de 16% en lieu et place du rabais ordinaire de 8 % sur tous !es 
articles qui en bene.ficient -y compris !es articles de marque - ne constitue ni une 
liquidation, ni une operation analogue, pas plus qu'un cas de ji·aude a la loi. Elle 
n' est donc pas punissable comme telle. Cette annonce publique constitue simplement 
un procede coriforme au principe constitutionnel et legal de la liberte du commerce 
et de l'industrie. 

SJZ 64 (1968), 235ff., Urteil der I. Strafkammer des Obergerichtes des 
Kantons Zürich vom 21. März 1968 in Sachen Denner. 

1. Das Statthalteramt des Bezirkes Zürich büßte d en V erzeigten mit V erfügung vom 
10. Februar 1967 wegen Übertretung von Art. 20 Abs. 1 lit. a der V erordnung über die 
Ausverkäufe und ähnliche V era nstaltungen (AVO). Zur Las t gelegt wurde ihm, d a ß 
er in seiner Eigenschaft als hierfür verantwortlicher Vizedirektor d er Import und Groß
handels AG d er D enner V ereinig te Filialunternehmen AG (im folgenden kurz Firma 
D enner genannt) für diese G esellschaften bzw. für deren V erkaufsgeschäfte in verschie
nen Tageszeitungen fortgesetzt einen Doppelrabatt von 16 % an Stelle des sonst üblichen 
auf die Einkäufe an einem H albtag eines Mona tes a ngekündig t habe, ohne für di ese 
V eranstaltung vorgängig die erforderliche polizeiliche Bewilligung nachgesucht zu 
ha b en. Das Sta tthalteramt sprach daher gegen ihn eine Buße aus und bema ß diese auf 
Fr.250.-. 

Die Vorinstanz, der Einzelrichter für Strafsach en am Bezirksgericht Zürich, verneinte 
die Bewilligungspflicht und sprach da her den V erzeigten mit Urteil vom 24. August 1967 
frei. G egen diesen Entscheid legte das Statthaltera mt r echtzeitig die Berufung ein mit dem 
Antrag, den V erzeig ten der genannten Übertre tung schuldig zu befinden und zu büßen. 
Dieser schließ t auf Freispruch. 

II. Das Ausverkaufswesen ist a nhangsweise im Bundesgese tz über den unlauteren 
W ettbewerb (UWG) in den Art. 17 bis 20 geregelt, ferner in der durch dieses G esetz in 
Ar t. 17 Abs.4, Satz 1, in V erbindung mit Art.18 Abs. 2 delegierten Ausführungsverord
nung (AVO), auch Ausverkaufsordnung genannt. Nach Art. 20 Abs. l lit. a der AVO wird 
mit Haft oder Buße bes traft, «wer vorsätzlich eine unter diese Verordnung fallende nicht 
bewilligte V erkaufsveranstaltung öffentlich ankündig t oder durchführt . .. ». 

1. Nicht streitig ist , daß keine Bewilligung eingeholt wurde und daß öffentlich e Aus
kündigungen erfolgten. An sich gegeben ist auch die besondere V ergünstigung, bes tehend 
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im Doppelrabatt. Ferner steht in tatbeständlicher Hinsicht auch fest, daß die Auskündi
gung sich nicht etwa auf eine einmalige Gewährung eines Doppelrabatts bezog, sondern 
daß seitens der Fa. Denner von Anfang an in Aussicht genommen war (und eingehalten 
wurde), daß die Vergünstigung eine wiederkehrende sein sollte, der Doppelrabatt sollte 
mit andern Worten zu einer ständigen Einrichtung werden, indem monatlich während 
eines jeweils in der letzten Woche eines jeden Monats zum voraus bekanntgegebenen 
Tages oder Halbtages eine 16 %ige Rückvergütung zugesichert wurde. Später wöchent
lich. Von der Verzeigung erfaßt sind nur die monatlichen. 

2. Streitig ist nur in rechtlicher Hinsicht, ob eine bewilligungspflichtige Verkaufsver
anstaltung im Sinne der AVO vorliegt. Von solchen Veranstaltungen spricht allerdings 
schon das Gesetz. Das UWG nennt in Art. 17 die «Ausverkäufe und ausverkaufsähnli
chen Veranstaltungen», ermächtigt aber den Bundesrat zur näheren Umschreibung auf 
dem Verordnungsweg. Diese findet sich in Art. I der A VO und lautet: 

«Ausverkäufe und ähnliche Veranstaltungen im Sinne dieser V erordnung sind Ver
anstaltungen des Detailverkaufs, bei denen dem Käufer durch öffentliche Ankündigung 
in Aussicht gestellt wird, daß ihm vorübergehend besondere, vom Verkäufer sonst 
nicht gewährte Vergünstigungen zukommen werden.» 

Ferner zählt der Art. 2 der A VO in seinen beiden ersten Absätzen die « Unterstellten 
Veranstaltungen» auf und definiert sie zugleicht. Demgemäß gelten als 

- Ausverkäufe: die Totalausverkäufe zur Räumung aller Warenbestände wegen Ge
schäftsaufgabe, die Teilausverkäufe zwecks Räumung bestimmter Warenbestände, ins
besondere wegen Aufgabe einzelner Warengattungen oder V erkaufsabteilungen, sowie 
die Saison- und Inventarausverkäufe zur Räumung bestimmter Warenbestände auf 
Saisonschluß oder anläßlich von Bes tandcsaufnahmen; 

- ausverkaufsähnliche Veranstaltungen - in der Terminologie der A VO Ausnahme
verkäufe - , «welche nicht oder nicht ausschließlich der Räumung bestimmter Waren
bestände dienen, z.B. Verkäufe unter Gewährung außerordentlicher Rabatte, R eklame
verkäufe, Sonderverkäufe sowie V eranstaltungen unter ähnlichen Bezeichnungen.» l\!Ian 
spricht hier auch etwa von Belebungsverkäufen. 

Die Bewilligungspflicht entscheidet sich daran, ob bei dieser Dennerschen, allenfalls 
ausverkaufsähnlichen Veranstaltung - ein Ausverkauf im engern Sinne des Wortes liegt 
zum vorneherein nicht vor - das Tatbestandsmerkmal des bloß vorübergehenden Vorteils 
trotz der Wiederkehr desselben rechtlich gleichwohl erfüllt sei oder ob der Veranstaltung 
echter Dauercharakter zukomme. Auch der Ausnahmeverkauf, dieser Quasiausverkauf, 
der im genannten Art. 2 Abs. 2 der A VO aufgeführt ist, unterscheidet sich vom eigent
lichen Ausverkauf ja nicht etwa dadurch, daß bei jenem auf das Tatbestandselement des 
vorübergeh enden Vorteils verzichtet würde. Vielmehr schreibt diese Bestimmung vor, 
daß die Unterstellung d er ähnlichen Veranstaltungen nur erfolge, wenn die Voraus
setzungen von Art. 1, somit u.a. des vorübergehenden Vorteils, erfüllt seien . 

Für die Gewinnung des Begriffs «vorüb ergehend», wie dieser der A VO zugrunde liegt, 
bie ten sich zwei Auslegungsmöglichkeiten an: 

a ) Mit Bezug auf die erste ist davon auszugehen, daß es bei einem Ausverkauf im 
engsten Sinne des Wortes, von d em sich der Quasiausverkaufja nicht wesensmäßig unter
scheid en darf, darum geht, daß beispielsweise wegen Geschäftsaufgabe alle "\'\Taren bis zur 
Liquidation abgestoßen werden. Bei einem solchen totalen Räumungsausverkauf ist die 
Einmaligkeit des Preisvorteils aufliegend und typisch. Das ist der klassische Fall der nicht 
wiederholbaren und darum vorübergehenden Vortei lsgewährung. Ihm gleichgeordnet 
ist d er Totalausverkauf, der sich nur auf einzelne Artikel bezieht, die man nicht mehr 
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führen will. Diesen beiden Ausverkaufsarten gegenüber sind bereits die viel häufigeren 
Saisonausverkäufe in einem Punkte atypisch : das Transitorische ist nicht m ehr so ausge
sprochen. Sie sind wiederholbar und werden zu jedem Jahresbeginn und in j edem Som
mer wied erholt. Sie sind unechte Ausverkäufe, denn sie zielen nicht unbedingt auf gänz
liche Räumung ab, sondern es sollen nicht mehr lagerfähige oder aus der Mode gera tene 
oder im Ü bermaß vorhandene oder den Platz für besser absetzbare Artikel versperrende 
und schließlich qualitativ weniger gute Waren, wenn nicht losgeschlagen, so doch weit
gehend abgesetzt werden. An die Stelle der Einmaligkei t tritt eine gewisse Periodizität 
der V ergünstigung. Gleichwohl gelten nach d em Gesetz a uch diese V eranstaltungen als 
Ausverkäufe. Der Vorteil ist nicht schlechthin vorübergeh end, denn einige Artikel min
d estens ähnlicher Art und vielleicht noch preisgünstiger werden im nächsten Ausver
kauf wied er zu haben sein. Solche Saisonausverkäufe sind übrigens auch insofern a typisch, 
a ls sie zugleich immer auch sog. Belebungsverkäufe sind (siehe dazu namentlich die 
Erläuterungen des EVD zur AVO im Bundesblatt 1947 II S. 76 und 79ff. ; BRUNO VON 
BüREN, Kommentar zum UWG, Zürich 1957, S. 230, N . 20 zu Art.19 UWG). Solche 
sind nicht unbedingt auch stets Ausnahmeverkäufe; umgekehrt aber ist unverkennbar, 
daß kein Saisonausverkauf sich darin erschöpft, vorübergeh end wohlfeilere Ware zu 
verscha ffen, sondern daß sich die W erbewirkung immer auch über die Ausverkaufszeit 
hinaus erstreckt. Der Ausverkauf zielt auch darauf ab, Kundschaft für die Folgezeit zu 
gewinnen, er bindet Kunden an ein bestimmtes Geschäft, indem aus einem vorteilhaften 
Einkauf eine Gewohnheit, dort zu kaufen, werden kann. 

Nun kann m an argumentieren, was die Firma Denner m ach e, laufe auf eine ausver
kaufsähnliche V eranstaltung hinaus, indem in zeitlicher Hinsicht d er besondere Vorteil 
in prinzipiell gleicher W eise wie beim Saisonausverkauf wiederkehre, bloß sei graduell die 
Vorteilsgewährung zeitlich stärker gedehnt oder gestreut und anders verlagert; an die 
Stelle von zweimal zwei bis vier Wochen gemäß AVO Art. 10 Abs. 1 lit. c (tatsächlich 
in der Praxis 14 T age) träten 12 ha lbe Tage, verteilt auf das ganze Jahr. Man könnte aber 
noch einen Schritt weiter geh en und sagen , diese Verteilung, wie sie die Firma Denner 
vornehme, laufe auf eine Umgehung der Ausverkaufsordnung hinaus, d enn statt d er 
zeitlich gerafften Zusammenfassung in zwei Perioden je J ahr trete nun die zufolge der 
starken Preissenkungen belebende und kundenwerbende, von der Ausverkaufsordnung 
aber verpönte Wirkung der Veranstalter in so dichter und kräftiger W eise ein, daß diese 
zur Hauptsache werde, während das Gesetz diese auf die Ausverkaufszeiten h abe be
schränken wollen. Damit werde der Vorteil , der n ach Gesetz nur ein vorübergehender 
sein dürfe, praktisch zu einem ganzj ährigen, worin gerade der Mißbrauch liege. Dies 
werde um so deutlicher, als der Art. 10 Abs. 1 lit. d der A VO die Ausverkäufe in eine Z eit
spanne aufeinanderfolgender Tage verweise, um die belebende Wirkung klein zu halten , 
während die Firma Denner diese perpetuiere. Das widerspreche auch dem Art. 9 der 
A VO, wonach die Ausverkäufe nur in bestimmte, im a llgemeinen flaue Zeiten fallen 
dürfen, die Ausnahmeverkäufe nur zwischen dem 15.Janua r und Ende Februar und 
zwischen 1.J uli und 31. August. Diese R egelung bezweckt, die mittleren und kleinen 
Deta ilgeschäfte in d es Absatz bes ten Zeit, wie na mentlich vor W eihnachten, zu schon en . 

b ) Demgegenüber läßt sich j edoch folgendes einwenden , womit man zugleich zur 
zweiten Auslegungsmöglichkeit des Begriffs «vorübergeh end » kommt : 

D er Gesetzgeber ha t mit diesem Ausdruck etwas sehr Bestimmtes gem eint, das keinen 
Ermessensspielraum einräumt. Es haftet d em Wort, besonders deutlich beim eigentlichen 
Ausverkauf, etwas Einmaliges an, das abgeschwächt auch n och bei den Quasiausver
käufen in Erscheinung tritt. U nd wenn der Art. 1 der AVO noch von « besonderen » und 
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von «sonst nicht gewährten Vergünstigungen» spricht, so wird damit unterstrichen, daß 
der Begriff «vorübergeh end » streng im \,Vortsinn zu nehmen ist. Der Gegensatz zu 
« dauernd » darf somit nicht verwischt und «vorübergehend» nicht etwa so ausgeweitet 
werden, daß nahezu auch sein Gegenteil mitumfaßt würde. Wohl wird es Grenzfälle 
geben, in denen die Zuscheidung fraglich wird. Wie diese zu behandeln sind, wird sich 
in einem andern Zusammenhang ergeben. Eine unzulässige Ausweitung und damit die 
Unmöglichkeit einer einigermaßen kla ren Grenzziehung würde sich ergeben, wenn man 
mit d em Statthalteramt eine auch nur monatlich wiederkehrend e Rabattverdoppelung, 
die zu einer Institution der Firma Denner wurde, als etwas Vorübergehendes auffaßte. 
Zwar ist nicht zu verkennen, daß es nicht einfach darauf ankommen kann, ob eine Firma 
klug und wendig genug ist, die jährlich zweimal gestatteten bewilligungspflichtigen 
Ausnahmeverkäufe durch 12 solche zu ersetzen und von der Bewilligungspflicht aus
nehmen zu wollen. Diesfalls läge tatsächlich nur ein gradueller und kein prinzipieller 
Unterschied vor. Allein es ergeben sich m ehrere sachliche Abweichungen . 

aa) Zunächst einmal könnten die Mehrrabatte außergewöhnl ich nahe zusammen
rücken, z.B. auf j eden zweiten Vormittag oder, wie das später der Fall war, auf jede 
Woche einen Tag, mit vielleicht nicht gerade 16 %, aber doch m ehr als 8 % Rabatt. Das 
wäre bes timmt nicht etwas Vorübergehendes, obschon der Unterschied auch nur ein 
gradueller wäre, man aber sicher nicht m ehr von einer ausverkaufsähnlichen V eran
staltung red en könnte. Diese wäre zu atypisch. Das zeitliche Element kann für sich a llein 
nicht d en Ausschlag geben. Ein zwölfmaliger Sonderrabatt liegt einem Normalverkauf 
n äher a ls Ausnahmeverkäufen, die gleich den Ausverkäufen im engeren Sinne zeitlich so 
stark aneinandergerückt sind, daß ein j eder eine Veranstaltung für sich ist. Dagegen 
erscheinen die Rabattage der Firma Denner als die einzelnen T ei le eines Ganzen, als 
Glied eines Systems, als etwas in relativ rascher Folge wiederkehrend Praktiziertes. 

Gerade im Umstand, ob eine W erbung als einmalige Aktion mit Sondervergünstigung 
aufgezogen sei oder nicht, erblickt das Bundesgericht in BGE 81 IV 195 das Kriterium, 
an dem sich die Unterstellung unter die Bewilligungspflicht entscheidet. Zu urteilen 
ha tte es über folgenden Tatbestand: Ein Kaufmann, der Warenposten a ller Art aufkauft 
und alsdann detailliert absetzt, kündigte ohne Bewilligung den Verkauf von Restposten 
von 25 000 m Tuch an. Dabei bezeichnete er diese Eindeckungsmöglichkeit für Möbel
und Dekorationsstoffe a ls « Interessantes Angebot» und wies auf den besondern Besich
tigungs- und Verkaufsort hin. Innert 14 Tagen waren die Stoffe verkauft. Das Bundes
gericht erblickte in dieser Verkaufsa ktion, die sich nur gerade auf einen bestimmten Vor
rat bezog, die besonders günstige Preise in Aussicht stellte und die nicht wiederkehren 
werde, eine von Art. 1 Abs. 1 A VO erfaßte Ausverkaufsveranstaltung. - In gleicher W eise 
weist das Zürcher Obergericht im Entscheid, der in ZR 52 Nr. 111 wiedergegeben ist, 
auf das einmalig Aktionsmäßige hin, wenn ein Doppelrabatt nur während einer be
stimmten Zeit gewährt wird, was darauf schließen läßt, daß die Vergünstigung eine nur 
vorübergehende sei. Im heute zu beurteilenden Fall ist die Aktion nicht einmalig, sondern 
es handelt sich um eine Institution. Damit ist auch dargetan, daß, um mit der AVO zu 
reden, keine «sonst nicht gewährte Vergünstigung» vorliegt, sondern im Gegentei l eine 
a uch sonst - wenn auch nicht täglich - zugestandene. - Schließlich hat das Bundesgericht 
au ch noch in einem neuesten Entscheid (BGE 93 IV 109 f.) im Hinweis auf di e Anpreisung 
einer Umtauschaktion von Nähmaschinen im Aktionsmäßigen das K ennzeichen gesehen 
für einen bloß vorübergehend en Vorteil , in einem avantage m omentane, wobei dieser 
Ausdruck eher noch einschränkender als der deutsche bedeu tet, daß es sich um einen 
sehr kurzfristig gewährten Vorteil handelt. Dabei stellte es da rauf ab, daß die R eklame 



-241 -

beim Durchschnittsleser den Eindruck machte, es ha ndle sich nich t um einen dauernd en 
Vorteil (weitere Beispiele bei R uooLF FLÜELER, Die rechtliche R egelung des Ausverkaufs
wesens in der Schweiz, Diss. Bern 195 7, S. 79) . Im vorliegenden Fall kann man zwar auch 
von einer Aktion im weiteren Sinne red en , aber der Anschein, es könnte nur ein einmaliger 
Vorteil sein, en tsteh t nicht, womit auch gesagt ist, daß nach der Verkehrsauffassung, in 
welcher HANSA. E. WYDLER, Ausverkäufe und ausverkaufsähnliche Veranstaltungen in 
wettbewerbsrechtli cher Beleuchtung, Diss. Zürich 1957, S. 17, das entscheidende U nter
stellungskriterium erblickt, der Vorteil kein vor übergehender ist. Dabei komm t es auf 
den subjektiven Eindruck im j eweiligen Kreis der Adressaten und ihr Urtei lsvermögen 
mit Bezug auf die Einmaligkeit an. Es läßt sich nicht behaupten, die Adressaten ermäßen 
d en Unterschied zu einem Ausnahmeverkauf nicht ; sie kommen schon nicht auf diesen 
Gedanken, da D enner keine solch en zu machen p fl egt und da, a ls die inkriminierten 
Inserate erg ingen, nicht Ausverkaufszeit war. Zudem weist schon das erste dieser Inserate 
darauf hin, daß « wiederum» die 16 % gewährt würden, womit an eine Übung ange
knüpft wird, ganz abgesehen davon, daß zuvor in der Presse in erheblicher Breite darauf 
hingewiesen worden war , daß die Firma Denner zu diesem System greifen werde. Zu 
verweisen ist in diesem Zusammenhang namentlich aufBGE 53 I 197f. , worin entschie
den wurde, die Ankündigung: « R estpaare» in diversen Artikeln zu billigen Preisen, 
erwecke nicht den Eindruck, daß nur vorübergehend zu besonders billigen Preisen 
Schuhe zu haben seien, zuma l die Ankündigung nur T eil einer umfassenden R eklame sei. 
M an habe es daher « mit einer Bekanntmachung zu tun, die auf eine immer bestehende 
oder doch stets sich wiederholende V erkaufsgelegenheit hinweist . . . » . (In diesem Sinne 
auch WYDLER, a.a.O., S.16/ 17, mit weiteren Literatur- undJudikaturhinweisen ; ferner 
neuestens BGE 93 IV 110 mit d em Hinweis darauf, da ß es auf d en beim Durchschnitts
leser erweckten Eindruck ankomme.) H eranzuziehen ist namentlich noch der Entscheid 
d es Bundesgerichts BGE 82 IV 207 ff. Die Migros-Genossenschaft ha tte unmittelbar vor 
Beginn der Ausverkäufe inserier t : « Motto : Günstig» und j ed er Preisangabe das Wort 
«nur » vorangestellt ; ferner ha tte sie in ihren Schaufenstern W aren nach Ausverkaufsart 
zur Schau gestellt, zusamm en mit einem Transparen t: « Motto : Günstig»; und schließ
lich ha tte sie ein Plakat angebrach t: « Migros-Markt .. . das ganze] ahr unter dem Motto: 
Günstig» und ein weiteres mit dem T ext: « Diese Angebote sind keine Ausnahmen, denn 
Migros-Preise sind immer a ußergewöhnlich. » Das Bundesgericht nahm dazu d en Stand
punkt ein, die Gefahr einer Irreführung des Publikums sei nicht größer a ls zu d en übrigen 
Zeiten des Jahres, und es könne einem Geschäft, « das keinen Ausverkauf durchführen 
will, ... nicht verwehrt sein, die Kundschaft vor und während der ordentlichen Ausver
käufe auf die Vorteile seines Angebots aufmerksam zu machen und seine Reklame wegen 
des in dieser Zeit besonders scharfen Konkurrenzkampfes noch zu verstä rken. Solange 
das nicht in der W eise geschieh t, daß die K äuferschaft annehmen muß, es würd en ihr 
vorübergehend besondere V ergünstigungen gewährt, ist dagegen ni chts einzuwenden. 
Das gilt insbesondere auch für den vorli egenden Fall. Waren doch die vier Anzeigen nach 
T ext und Aufmachung so neutra l gehalten , daß d er Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung in 
der Presse nicht genügen konnte, um sie beim Publikum als Ankündigung einer einmali
gen K aufgelegenhei t erscheinen zu lassen ; dies um so weniger, als in den Inseraten weder 
durch bestimmte zeitliche Angaben noch mi ttelbar durch eine m engenmäßige Begren
zung des Angebots (vgl. BGE 78 IV 125) od er durch Anpreisung vorübergehend saison
bedingter Artikel (vgl. BGE 82 IV 115) auf eine Sonderveransta ltung hingewiesen 
wurde». Es wird dann noch ausgeführ t, da ß die besondere Gestaltung der Schaufenster
auslagen a n diesem Ergebnis nich ts ändere. - Auch nach diesem Präjudiz bleib t für einen 
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Schuldspruch des V erzeigten kein Raum. Nicht einmal also dann, wenn die V eranstal
tung in die Zeit der Ausverkäufe fällt und wenn nach der Art der aufdringlichen Reklame, 
wie sie sich für Ausverkäufe herausgebildet hat, geworben wird, läßt sich sagen, das 
Publikum könnte irregeführt werden und - um auf einen frühem Gesichtspunkt zurück
zukommen - die V eranstaltung erwecke nach der Verkehrsauffassung den Eindruck 
eines Ausnahmeverkaufs mit dem ihn charakterisierenden einmaligen Vorteil. Im glei
chen Sinne wie vorstehend dargetan äußern sich ferner : WYDLER, a .a .O., S. 16/ 17 und 
dortige Hinweise; FLÜELER, a .a .O. , S. 78, nämlich es handle sich um keine unterstel
lungspflichtige V eranstaltung, wenn die Vergünstigung eine dauernde ist, und sei sie 
noch so hoch ; ebenso Bruno VON BüREN, a.a.O., S.226, N. 11 , namentlich mit dem Hin
weis, daß nur zeitlich befriste te R abatterhöhungen bewilligungspflichtig sind. 

bb) Ein Ausverkauf, ebenso ein Ausnahmeverkauf, zeichnet sich in d er Regel aus durch 
sehr verschiedene Preisreduktionen auf sehr verschiedenen Artikeln. Es dürfte keinen 
solchen Verkauf geben, bei d em a lle Artikel um einen bestimmten Prozentsatz h erab
gesetzt werden. D er Käufer weiß nicht zum vornherein, mit was für Reduktionen er 
r echnen kann und bei welchen Artikeln. Er nimmt den gerade sich bietenden Preisvorteil, 
wie er gerade in die Augen springt, wahr, in der Meinung, einmalig in den Genuß eines 
solchen gekommen zu sein. Er rechnet nicht mit einer Wiederkehr gleich er oder auch nur 
ähnlicher Billigkeit gerade bei diesem Artikel. Praktisch stellt sich daher für seine Bedarfs
deckung niemand nur a uf Ausverkäufe ein, j ed enfalls nicht mit Bezug auf Lebensmittel. 
Es ist d enn auch ungewiß, ob im Sortiment eines Ausverkaufs oder Ausnahmeverkaufs 
das Benötigte sich gerade in passender Form und zusagendem Geschmack usw. find en 
werde. Der Vorteil ist nach Höhe und Artikel variabel. - Anders beim Doppelra batt der 
Firma Denner. Hier weiß der K äufer zum voraus, welche Waren er j eweils am Halbtag, 
d er doppeltrabattberechtigt ist, mit diesem bestimmten Preisvorteil kaufen kann. Es 
handelt sich um ein bestimmtes Sortiment und um Markenartikel. Der Vorteil ist nach 
Höhe und Artikel nich t variabel. Der K äufer kann sich darauf einstellen . Er kann damit 
r echnen, seinen Bed arf an diesem T ag billiger d ecken zu können, weil die benötigte 
Ware vorhanden sein wird. Namentlich aber kann er sich darauf verlassen, daß diese 
Einkaufsmöglichkeit wiederkehrt, a lso nicht vorübergehend ist. Beim typischen Ausver
kauf, a ber auch beim Ausnahmeverkauf, könnte man sagen, das Feilgebotene sei a laisser 
ou a prendre, j etzt oder nie m ehr. Bei d er Firma Denner kann man sich überlegen, ob 
man den Vorteil, der sich gleich bleibt,je tzt oder später wahrnehmen will. Hier kann man 
sagen: j etzt oder später. 

Auf das Kriterium d es gleichbleibenden Vorteils ha t das Bundesgericht besonderes 
Gewicht gelegt. In BGE 81 IV 195 wird ausgeführ t, d er K aufsanreiz liege zwar auch 
darin, dem kauflustig zu Stimmenden vor Augen zu führen, er könne günstiger kaufen 
a ls bisher, vor a llem aber - und darauf komme es an - , er könne «später nicht mehr so 
günstig einkaufen wie j etzt. Die Vergleichung mit der Zukunft, nicht mit der Vergan
genheit, interessiert den K äufer» (in diesem Sinne auch FLÜELER, a.a. O., S. 78f. ). Die 
V eranstaltung der Firma Denner stimuliert den K äufer in keiner W eise, j etzt zu kaufen, 
um sich einen später nicht mehr erhältlichen Vorteil nicht entgehen zu lassen. Im Gegen
teil: d er nämliche Vorteil wird wiederkehren . 

cc) W as die Firma D enner praktiziert, ist aber auch wesens- und sinngem äß kein Aus
nahmeverkauf. Dieser unterscheidet sich vom T eilausverkauf nicht in allen Stücken. 
Gemeinsam ist beiden , daß sie gemäß Art. 9 und 10 AVO an bestimmte T ermine und 
Zeitspannen gebunden sind . Dagegen liegt beim T eilausverkauf der Akzent stä rker a ls 
beim Ausnahmeverka uf auf d em Bestreben , Waren der genannten K a tegorien (U n-
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modisches, normal nicht mehr Absetzbares, Platzversperrendes usw. ) möglichst ganz 
loszuwerden. Dem Ausnahmeverkauf eignet dieses Bestreben auch, aber es ist Neben
zweck, während der Hauptzweck auf Belebung und W erbung ruht. Im übrigen unter
scheidet sich d er Ausnahmeverkauf vom Ausverkauf und T eilausverkauf dadurch, daß 
keine Wartefrist im Sinne von Art. 11 AVO besteht, daß das Verbot des Vor- und Nach
schiebens von W aren nicht gilt und daß er weniger aufdringlich, dafür aber differen
zierbarer ist (siehe hiezu Kommentar VON BüREN, a.a.O., S.233 N . 33). 

Beim Dennerschen System ist die Belebung und W erbung - und damit d er Absatz -
einziger Zweck. Was beim Ausnahmeverkauf noch als Nebenzweck eine Rolle spielt, das 
Räumungsähnliche, entfällt. Verkauft wird nur reguläre Ware und an sich zum regu
lären Preis, wenn auch mit Doppelrabatt. D emgemäß ist auch die Periodizitä t bei d er 
Firma Denner anderer Art. Sie ergibt sich nicht wie bei den Geschäften, welche Aus
nahmeverkäufe durchführen, aus dem periodisch doch vorhanden en und wiederkehren 
d en Bedürfnis nach Inventarentlastung und dergleichen, sondern es handelt sich um einen 
bloßen Turnus aus R eklame- und Umsatzgründen. Zudem wird die geschäftsflaue Zeit, 
in die die Ausnahmeverkäufe zu fallen haben, zehnmal von zwölf Malen gemieden. Unter 
diesen Umständen geht es nicht an, die Periodizität d er Ausverkäufe und der Ausnahme
verkäufe analog auf den Dennerschen Turnus anzuwenden und die zwölfmalige Doppel
rabattgewährung der Ausverkaufsordnung zu unterstellen. Damit würde man sich vom 
Begriff des Ausnahmeverkaufs zu weit entfernen. 

dd) Die Ausverkäufe haben eine besondere R egelung erfahren, weil der sog. mittel
ständische und bodenständige Detailhandel sich von den großen Firmen bedroht fühlt , 
nam entlich auch von deren Ausverkäufen und von deren werbekräftiger Reklame. Die 
postulierenden Kreise sahen zudem in den Ausverkäufen und Ausnahmeverkäufen die 
Gefahr, daß die K äufer der Suggestion des billigen Großangebots, d er Aufmachung, d er 
R eklame und den herabgesetzten Preisen erliege und daher unüberlegt Dinge kaufe, die 
in keinem vernünftigen V erhältnis zu ihren Mitteln stünden, ja, die sie sehr oft gar nicht 
gebrauchen können . Die Ausverkaufsordnung sollte u .a. diese Gefahr bannen (in diesem 
Sinne BGE 53 I 197f. und dort zitierte Entscheide; vgl. auch ZR 36 Nr. 155). Diese G e
fahr besteht mit Bezug auf die R abattgewährung d er Firma Denner schon angesichts der 
feilgebotenen rabattberechtigten Warenarten nicht oder doch nur in einem praktisch 
außer Betracht fallenden Umfang. Auch die Möglichkeit, daß die Käuferschaft gewissen 
Täuschungen erliegen könnte, welche mit Ausverkäufen verbunden sein können, darf 
verneint werden . Mit Bezug auf diesen Punkt hat allerdings das Bundesgericht gemäß 
seinem in ZR 36 Nr. 155 wiedergegebenen Entscheid in Bestätigung eines bezirks- und 
obergerichtlichen Zürcher Entscheids sich dahin ausgesprochen, daß die Ankündigung 
eines Doppelraba tts seitens d es Konsumvereins, den dieser seinen Mitgliedern vom 
14.Januar bis 15. Februar 1936 gewähren wolle, der Bewilligungspflicht unterliege, wie 
d iese im damals geltenden zürcherischen Ausverkaufsgesetz vom 26. August 191 7 sta
tuiert sei. Da dieses Gesetz im wesentlichen Punkt sinngemäß mit d em es im J a hre 1947 
ablösenden eidgenössischen Ausverkaufsgesetz, bzw. mit der AVO übereinstimmt, ist 
dieser Entscheid präjudiziell verwertbar. Der § 2 des zürcherischen Ausverkaufsgesetzes 
d efinierte den Ausverkauf als einen zeitweiligen Ausnahmeverkauf unter Zusicherung 
von besonderen V ergünstigungen. In dieser Erkenntnis betrachtete es das Bundesgericht 
als entscheidend, daß eine für die Erfüllung d es Tatbestandes bereits genügende Gefahr 
bestehe; der Nachweis einer tatsächlich erfolgten T äuschung sei nie verlangt worden, 
aber auch die latente Gefahr könne den Eindruck aufkommen lassen, es handle sich nur 
um ein vorübergehendes besonders günstiges Angebot, obschon in Wirklichkeit zum 
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norma len Preis, aber mit doppelter Rückvergütung verkauft werde. Zwar sei die Gefahr, 
daß d er Konsumverein minderwertige Ware vertreibe, gering, und dieser habe offenbar 
in Betracht gezogen, daß mit d er massiven Auskündigung neue Mitglieder geworben 
werden könnten und daß man den Absatz steigern sowie die R entabilität verbessern 
könne. Keinesfalls werde der Konsumverein etwa daran gehindert, die Preise frei anzu
setzen und das ganze] ahr hindurch den ihm passenden Rabatt zu gewähren. Die polizei
li ch e Maßnahme richte sich nur gegen den vorübergehenden Rabatt. - Auf den vor
liegenden Fall angewendet, ergibt sich, daß zwar das Bundesgericht eine recht entfernte 
Täuschungsgefahr genügen läßt. Allein im heute zu beurtei lenden Fall scheidet auch 
die bloße Möglichkeit einer Täuschung aus. Das Schwergewicht jenes Entscheides 
(ZR 36 Nr. 155) ruht indes auf der H ervorhebung des Tatbestandselementes des Vor
übergehenden (so auch 78 IV 126). Die Rabattgewährung war auf eine bestimmte Zeit 
beschränkt, wobei, weil sie in die übliche Ausverkaufszeit fiel, die Einmaligkeit unter
strichen wurde, wozu noch kommt, daß das Bundesgericht anscheinend auch Strenge 
walten lassen will, wenn ein Großunternehmen den kleinen Geschäftsmann konkurren
ziert. Wenn das Bundesgericht noch darauf hinweist, daß nichts im Wege stehe, d en 
Rabatt das ganze Jahr hindurch zu gewähren, so heißt auch das für den vorliegenden 
Fall, daß die Bewilligungspflicht entfällt. Die Veranstaltung ist auf Dauer gerichtet. 

ee) Von Verfassungs wegen ist der Kaufmann in der Preis- und Werbungsgestaltung 
frei. Das folgt aus der Handels- und Gewerbefreiheit gemäß Art. 3 1 BV. Dieses R echt 
aufstaatsgewaltsfreie Sphäre kann a llerdings durch Gese tz eingeschränkt werden. Dieses 
steht zur V erfassung im Verhä ltnis von Ausnahme zu R egel. Im Zweifel scha fft, da die 
Ausnahme eng zu interpretieren ist, die R egel R echt. Dies noch um so mehr, als die A VO 
Bestimmungen enthält, d eren Deckung durch die Delegationsnorm des Gesetzes und 
d eren Verfassungsmäßigkeit a ls fraglich erscheint. Dies deswegen, weil die Ausverkaufs
gesetzgebung nicht nur gewerbepolizei liche und somit nach Art. 3 1 BV zulässige, sondern 
auch gewerbepoli tische und daher mit dieser Bestimmung eigentlich unvereinbare Be
schränkungen enthält. D aß dem so ist, r ä umt selbst die genannte Erl äuterung d es EVD 
(BEI 1947 II S. 76) ein und stellt damit zwar nicht eine authentische Auslegung im rechts
technischen Sinne dar, aber j ed enfalls eine qualifizierte. An dieser Stelle steht zu lesen: 
Es handle sich um eine ausgewogene Überbrückung von Interessengegensätzen zwischen 
d en verschiedenen Gruppen d es Detai lhandels. Gewerbepolitische Tendenzen im engern 
Sinne hätten zwar in d er Verordnung keinen Niederschlag gefunden, aber es ergebe 
sich doch naturgemäß, « daß sich die grundsätzlich schon im W ettbewerbsgesetz ent
haltene R egelung in erster Linie zugunsten des mittelstä ndischen Detailhandels aus
wirkt, während die Waren- und Kaufhä user sowie die Filialgeschäfte auf einen Schutz 
vor Auswüchsen und Übergriffen weniger angewiesen sind ». Damit ist zugegeben, daß 
di e Grundauffassung der Ausverkaufsordnung auch von gewerbepoli tischen Über
legungen getragen ist. Auch das Bundesgericht anerkennt in BGE 55 I 69, daß die Aus
verkaufsregelung geschaffen worden sei w egen der « Bedrohung der Interessen des boden
ständigen Gewerbes», was hier unter d em Gesichtspunkt von Art.31 BV vom Bundes
gericht offenbar als R echtens angesehen wird. Anderwärts freilich werden gewerbe
politische Überlegungen a ls Eingriffsgrund lage abgelehnt, j edenfalls insofern, a ls es nicht 
angängig sei, die Käuferschaft vor unnützen Geldausgaben zu bewahren (BGE 49 I 91 , 
59 I 11 2 und in ZR 36 Nr. 155 S. 302 ) . Die Fragwürdigkeit der V erfassungsmäßigkeit 
d er Bestimmungen über das Ausverkaufswesen, soweit diese a uf Gewerbepolitik fußen, 
betont auch H . P. CHRISTEN in einem Aufsatz in d er Zeitschrift Wirtschaft und R echt, 
1966, S. 172 ff., indem er auf die fehlende gcwerbepolizeiliche Moti vierung des Eingriffs 
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in die freie Preisgestaltung hinweist, garantiert von der Bundesverfassung und sanktio
niert vom Bundesgericht in BGE 82 IV 52, mit den Worten: « Denn die freie Festsetzung 
d er Preise ist ein besonders wich tiger Bestandteil der Handels- und Gewerbefreiheit. » -
In gleicher W eise erhebt verfassungsrechtliche Bed enken FLÜELER (a.a.O., S.84/85). Es 
ist denn auch unverkennbar, daß die Sonderregelung betreffend die Ausverkäufe zum 
T eil wirtsch aftspolitischer Natur und daß die Handhabung auch zu einem Instrument der 
Mittelstandspolitik geworden ist. Hierbei ist a llerdings nicht aus dem Auge zu verlieren, 
daß di e V erfassung selbst die Möglichkeit vorsieht , in der Gesetzgebung gewerbepoli
tische Bestrebungen walten zu lassen . Nach Art.3 1 bis, Abs. 3 a, in d ie Verfassung aufge
nommen im J ahre 1947, kann der Bund, wenn das Gesamtinteresse es rechtfertigt, nöti
genfalls in Abweichung von der H andels- und Gewerbefreiheit, Vorschriften erlassen zur 
Erhaltung wich tiger , in ihrer Existenzgrundlage gefährdeter Wirtschaftszweige und 
Berufe, und nach der li t. d ebenso gegen volkswir tschaftlich oder sozial sch ädliche Aus
wirkungen von K artellen und ähnlichen Organisationen. Solche Gesetze, welche auf die 
Geschäftspolitik der Firma D enner in der hier streitigen Frage direkt anwendbar wären, 
wurden nich t erlassen . Es gibt keine Vorschrift, die einen monatlich oder h äu figer wieder
kehrenden Sonderrabatt unter Anrufung d er genannten Verfassungsnovelle verbietet. 
Etwas anderes ist die Frage der R aba tthöhe, worüber das Bundesgericht laut Zeitungs
meldungen unlängst sich dahin ausgesproch en hat, daß auf Tabakwaren 16 % unzu
lässig seien ; das übrige Warensortiment wird davon nicht betroffen . Für Tabak find et 
sich eine Spezia lvorschrift. M an kann lediglich sagen, die Ausverkaufsordnung bewege 
sich in der R ichtung solcher Ausna hmebestimmungen . Es bleib t daher dabei, da ß die 
Verfassungsmäßigkeit der Ausverkaufso rdnung hinsichtlich d er Eingriffe in die Preise 
und die Werbung in Zweifel gezogen werden ka nn und daß daher di e Abweichung vom 
Grundsatz erst recht zurückhaltend anzuwenden ist. Die Ausdehnung d er Bewilligungs
pflich t ist daher restriktiv zu handhaben ; im Zweifel muß mit and ern Worten die frei
heitliche Lösung den Vorzug haben. Hiefür tritt auch OFTINGER in seinem Aufsatz in 
SJZ 63 S. 358 «Überblick über die Problematik und einige Hauptpunkte der In terpre
tation » ein, indem er schreibt : « Umgekehr t - gemeint gegenüber dem nationalsozia
listisch en, sowjetrussischen und volksd emokra tisch en R echt - richte t man in d er Schweiz 
mit ihrem liberal konzipierten R echt gegebenen Orts die Auslegung auf d en Grundsatz 
d er praesumtio liberta tis aus». - I m übrigen m ag noch bemerkt werden , daß auch das 
BIGA, Sektion für das Gewerbe, in einem Schreiben an die schweizerische Zentralstelle 
der Nahrungs- und Genußmittelwirtschaft vom 27 .Juni 1966 sich auf d en Standpunkt 
stell t, nach seiner Auffassung würd e eine regelmäßige, j ed en Monat einmal wiederkeh
rende R aba ttgewährung wohl nicht unter d ie Ausverkaufsord nung fa llen. 

ff) Was nun noch die bislang zurückgestell te Auseinandersetzung mit der oben gestell
ten Frage betrifft, ob d ie Dennersche Veranstaltung nicht eine Gesetzesumgehung sei und 
damit auf einen R echtsmißbrauch hinauslaufe, so ergibt sich die Lösung nach dem Ge
sagten von selbst. Ist nämlich diese Veranstaltung in grundlegenden Punkten kein Aus
nahmeverkauf und gebricht es namentlich a m Tatbestandsm erkmal des vorübergehen
den Vorteils, dann verbietet sich eine Unterstellung unter die AVO durch Analogie
schluß . Parallelen find en sich, a ber das Abweichende überwiegt. Analogieschlüsse sind 
namentli ch dann zurückhaltend zu zieh en , wenn damit eine Ausnahme erweitert und 
zugleich di e Strafbarkei t ausged ehn t würde, aber auch wenn im Endergebnis die Gleich
behandlung a uf Gleichstellung m it etwas wesensmäßig Ungleichem hinausliefe, was vor 
Art. 4 BV n icht Bestand h ä tte. Zudem darf nicht außer ach t gelassen werden, daß schon 
nach der Gesetzessystematik gesetzwidrige Ausverkäufe eine Sonderform von unla uterem 
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Wettbewerb sind. Unlauteres läßt sich indes in der Werbung der Firma Denner nicht 
erkennen. Es liegt keine Irreführung vor. Das Kaufspublikum weiß genau, woran es ist, 
namentlich mit Bezug auf die Dauer des Vorteils. Die Firma Denner hat somit durch 
Schaffung eines legalen Sonderinstituts einen Rechtsweg beschritten, der unter jedem 
Betracht zulässig ist; was sie tat, ist nichts anderes, als daß sie von der Handels- und Ge
werbefreiheit Gebrauch machte, wenn auch intensiv und die Konkurrenz herausfordernd. 
Nur eine positivrechtliche Erweiterung der Bestimmungen über die Ausnahmeverkäufe 
vermöchte einen Einbezug dieses Vorgehens in die A VO herbeizuführen. Damit ist eine 
Gesetzesumgehung zu verneinen. 

V. Urheberrecht 

ADOLF STREULI, FELDMEILEN 

In der SchweizerischenJuristenzeitung, 1968 H eft 13, teilte H err Ober
richter Dr. R. FRANK, Kilchberg ZH, ein Urteil der ersten Zivilkammer 
d es Obergerichtes des Kantons Zürich vom 16.Juni 1967 unter folgendem 
Vorspann mit: 

Art. 22 URG. Urheberrechtsverletzung durch die Aufführung geschützter Musik 
mittels eines Musikautomaten in einem Club . .. Abgrenzung des Begriffs der 
Wiedergabe eines Werkes zu eigenem privatem Gebrauch. 

Dieser Art.22 URG bestimmt, daß die «Wiedergabe» eines Werkes 
zulässig sei, wenn sie ausschließlich zu eigenem, privatem Gebrauch und 
ohne Gewinnzweck erfolge. 

Mit seinem Urteil schließt d as Gericht verdienstvoll und in die Zukunft 
weisend eine Lücke in der Rechtsfindung. Mit dessen Begründung gibt es 
zugleich Hinweise aunVünschbares aus Anlaß d er R edaktion eines neu en 
Ur he berrech ts-Gesetzes. 

Es entspricht weltweit der Doktrin und dem in nationalen Gesetzen oder 
internationalen Übereinkünften positivierten R echt, daß sich die aus
schließlichen Befugnisse d es Urhebers, seine Werke mitzuteilen, auf deren 
« ö.ffentliclze » Mitteilung beschränken. 

Soweit es sich um die Befugnisse des Urhebers handelt, Exemplare 
seines Werkes, wie z.B. Schriften, Ton- und Bildträger, Partituren usw. 
« in den V erkehr zu bringen» oder das ,v erk direkt oder mit Hilfe von 
Ton- und Bildträgern durch das « Radio oder Fernsehen zu senden», 
bedarf es nicht des Beiwortes «öffentlich» in Verbindung mit diesen 
Befugnissen; denn deren Ausübung beinhaltet an sich schon eine « öffent
liche» Mitteilung d es Werkes. Dagegen wird in allen einschlägigen 
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R echtsquellen, soweit sie einem bestimmten Aufbau entsprechen , so auch 
im URG und in der Berner Übereinkunft, durchwegs von den ausschließ
lichen R echten des Urhebers gesprochen, das \t\Terk «öffentlich » vorzu
tragen, «öffentlich» theatralisch oder nicht-theatralisch aufzuführen, 
solche Werkverwendungen mittelst Draht «öffentlich » zu übertragen, das 
W erk «öffentlich» auszustellen oder es auf irgendeine W eise einem wei
tem Personenkreis «öffentlich » mitzuteilen. 

Diese Tatsache, daß nur «öffentliche» Mitteilungen von Werken ur
heberrechtlich relevant sind , daß diesfalls das Urheberrecht erst mit der 
«öffentlichen» Verwendung von W erken offenbar wird, ist sowohl für 
jene, welche Geisteswerke verwenden, als auch für die Urheber selbst von 
großer Bedeutung: Zum ersten dürfen j ene Dritten, welche durch das 
Gesetz als hiezu berechtigt bezeichnet werden, von ihren Zitations- und 
Entlehnungsrechten erst Gebrauch machen, nachdem der Urheber sein 
W erk auf dem W ege der Ausübung irgendeiner Befugnis an diesem aus 
seiner privaten Sphäre entließ: die rechtmäßige öffentliche Mitteilung des 
Werkes muß diesen erlaubten Verwendungen durch Dritte vorausgehen; 
zum zweiten ist die «öffentliche» Bekanntgabe des \t\Terkes durch den 
hiezu Berechtigten Voraussetzung für die Zulässigkeit der Zwangsvoll
streckung in das Urheberrecht; zum dritten endlich, und da nur « öffent
liche» Mitteilungen des W erkes durch das Gesetz geschützt werden, 
besteht offensichtlich nach dessen öffentlicher iYJitteilung noch ein weiteres Recht 
Dritter, nämlich das Werk «nichtöffentlich » zu verwenden; ein Recht auf den « Pri
vatgebrauch» des Werkes als solchem, ein R echt, zu dessen Ausübung es ebenfalls 
nicht der ,Zustimmung des Urhebers oder von dessen Erben bedarf Damit ersteht aber 
eine weitere Grenze des dem Urheber grundsätzlich gewährten Herrschaftsrechtes über 
seine einmal öffentlich mitgeteilten Geisteswerke, und es war diese Grenzziehung, die 
Gegenstand des Urteiles des ,Zürcherischen Obergerichtes bildete. 

Angesichts der umschriebenen urheberrechtlichen Tragweite des Be
griffes «öffentlich» mag es auf den ersten Blick überraschen, daß mit 
unserem Urheberrechts-Gesetz nicht versucht wurde, diesen im Zusam
menhang mit den Befugnissen des Urhebers, sein \t\Terk mitzuteilen, zu 
definieren. Wohl bestimmt das URG, daß ein \t\Terk «öffentlich bekannt
gegeben» sei, sobald es rechtmäßig im In- oder Ausland « an di e Öffent
lichkeit gebracht» wurde; aber diese Bestimmung bringt uns kaum weiter. 
Auch sucht man vergeblich in der Berner Übereinkunft nach einer Hilfe ; 
dies ers taunt j edoch von vornherein nicht, da es dem \t\Tesen solcher inter
nationaler Ü bereinkünfte entspricht, dem nationalen Gesetzgeber oder 
Richter die Freiheit zu belassen, notwendige Interpretationen von Be
stimmungen vorzunehmen. 
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So blieb denn dem schweizerischen Richter noch Raum für ein allgemein 
interessierendes Urteil auf dem Gebiete des Urheberrechts, nämlich die 
Umschreibung der Voraussetzungen, unter denen ein bereits öffentlich 
mitgeteiltes geschütztes ,verk ohne Zustimmung des Urhebers einem 
weiteren Personenkreis mitgetei lt werden darf. 

Dc'.s Urteil wurde am Bilde von Aufführungen von Musik mittelst eines 
Musikautomaten gefällt; aber es d arf wohl ohne weiteres unterstellt 
werden, d aß die mit diesem Entscheid getroffene Art der Grenzziehung 
des H errschaftsrechtes des Urhebers über ein einmal öffentlich bekannt
gegebenes Geisteswerk zu dessen freiem G ebrauch ohne weiteres auch an
wendbar wäre auf direkte Aufführungen, oder auf direkt oder mittelst 
Ton- und Bildträgern erfolgte Vorträge und Vorführungen, ferner auf 
·weiterübertragungen solcher Mittei lungen von ·werken mittelst Draht an 
einen neuen Personenkreis und endlich auf d en Empfang von Radio- und 
Fernsehsendungen solcher Mitteilungen. 

V\Tir ha lten den getroffenen Entscheid für richtig. Das G ericht machte 
sich über die Zitierung Trailers die Argumente eines einschlägigen 
« Gutachtens der < Eidgenössischen Schiedskommission für die Verwertung 
von Urheberrechten> über den Begriff <öffentlich > im URG vom 7. De
zember 1922 », um welches der Schreibende namens der« Schweizerischen 
Gesellschaft der Urheber und V erleger» schon am 16.Juli 194-5 bat, zu 
eigen. Mit diesem Urteil scheint uns wenigstens durch ein kantonales 
Gerich t eine weitere Frage abgeklärt, welche de lege lata ein allgemeines 
Interesse beanspruchen darf. 

Das Gericht stellte fest, « daß eine umfassende und abschließende Definierung 
zwischen ~ffentlicher und jJrivater Veranstaltung im URG kaum möglich sei, da eine 
entsprechende Definition zu verschiedenartige Tatbestände umfassen und einbeziehen 
müßte, um allgemein brauchbar zu sein.» Es verzichtete deshalb auf die Suche nach 
einer D~finition des Begriffes «öffentlich» und suchte statt dessen am Bilrle des zu 
beurteilenden Tatbestandes nach den lvferkmalen einer «privaten» Aiiffiihrung. 

Ferner: Vhe irreführend es sein kann, davon abzusehen, in einem Ge
setze die Dinge beim Namen zu nennen und statt dessen interpretierbare 
Ausdrücke zu verwenden, deckt die Begründung des an sich richtigen Ur
teils des Zürcherischen Obergerichtes auf. 

So werden im URG immer wieder die Ausdrücke «Wiedergabe» oder 
« wied ergeben» verwendet, und es wird erst nach d essen eingehendem 

* « Eidgenössische Schiedskommission für die Verwertung von Urheberrechten», 
«Entscheide und Gutachten 1941- 1966 », Schulthess & Co. AG, 1967 ; S.343ff. 

D em L eiter des Rechtsdienstes der SUISA, H errn Hermann Stern, kommt das Ver
dienst zu , diese Entscheide und Gutachten gesammelt zu haben. 
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Studium deutlich, daß diesen nicht die Bedeutung eines Oberbegriffs für 
alle vom Gesetz dem Urheber gewährten Verwendungsrechte zukommt. 
Im Gesetz entspricht der Ausdruck« W'iedergabe» dem Ausdruck «v\Terk
exemplar » und der Ausdruck «wiedergeben » d em Ausdruck « \ 1\T erk
exemplare herstellen». 

Zur Begründung seines Urteils verweist nun das Gericht auf Art. 22 des 
URG, nach dem die «\Viedergabe» eines v\Terkes nur dann zulässig ist, 
wenn sie ausschließlich zu eigenem privatem Gebrauch und ohne Gewinn
zweck erfolgt. Nach dem Gesagten dürfte dieser Artikel aber höchstens als 
helfende Analogie für den Beweis der Richtigkeit der gewonnenen Er
kenntnis h erangezogen werden. 

\Vir sind nicht berufen, diesen Hinweis im Sinne einer Kritik d es 
Gerichtes zu machen, d enn wir selbst begingen vor langem denselben 
Fehler bei der Interpretation des gesetzlichen Ausdruckes « wiedergeben» . 
Es mag zukunftsweisend sein , wenn wir darstellen, weshalb uns seinerzeit 
der gleiche Irrtum unterlief. Er entsprang einem \t\Tunschdenken: .Jeder
mann ist es gegenwärtig, wie wichtig es ist, daß der Urheber und dessen 
Erben wenigstens bis zum Ablauf der Schutzdauer da rüber zu wachen ver
mögen, daß die aus ihrer priva ten Sphäre entlassenen \1\Terke in d er Folge 
nicht verfälscht mitgeteilt werden. Eine Verfälschung d es \Verkes kann 
a ber aus Anlaß jeder Art von dessen Mitteilung erfolgen und nicht nur auf 
dem v\Tege der Änderung eines W erkexemplars . Nun entspricht es dem 
derzeit gültigen URG, daß das R echt des Urhebers auf R einhaltung seiner 
Aussagen nur im Hinblick auf das ausschließliche R echt d er v\Tiedergabe, 
d.h. auf das Recht vVerkexemplare herzustellen, gewährt wird. Diese Tatsache 
war zeitbedingt; d enn als das Gesetz von 1922 geschaffen wurde 1, konnten 
die \t\Terke allein mittelst \1\Terkexemplaren einer unbegrenzten Öffentlich
keit mitgeteil t werden ; der Rundspruch und der Lautsprecher waren 
damals noch nicht im Gebrauch und der Kinematograph noch auf dem 
Stande einer Schaubudensensation. Als dann in der Folge diese beiden 
Massenmedien eine steigende und letz tlich entscheidende Bedeutung 
gewannen, war das V\Tunschdenken verzeihlich, in der «Wied ergabe» und 
im «\1\Tiedergeben » Oberbegriffe zu erblicken, welche alle Befugnisse zur 
öffentlichen Mitteilung des \Verkes umfassen, was zu einem eigenständigen 
ausschließlichen Bearbeitungsrecht des Urhebers im weites ten Sinne des 
\ 1\T ortes geführt hätte 2 • 

1 Dessen letzter Vorentwurf wurde schon im Frühjahr 1914 durch beraten. 
2 Am 2.Januar 1956 trat für di e Schweiz die Berner Ü bereinkunft in der revid ierten 

Fassung von 1948 in Kraft , welche ein allgemeines Bearbeitungsrec ht gewährt (RBUe 
1948, Art. 12 ), auf das sich auch Schweizerbürger berufen können (URG Art. 68bis) . 
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Internationale Abkommen auf dem Gebiet 
des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts 

( 1. März 1968 bis 1. September 1968) 

Pariser Verbandsübereinkunft (Stockholmer Fassung) 

Irland hat die Pariser Verbandsübereinkunft am 27. März 1968 rati
fiziert. 

DDR ist dem Abkommen am 20.Juni 1968 beigetreten*. 

Madrider Abkommen über die internatwnale Eintragung von Handels- und 
Fabrikmarken (Stockholmer Fassung) 

DDR ist dem Abkommen am 20. Mai 1968 beigetreten*. 

Niz::::.aer Abkommen über die internationale Klasseneinteilung von Gütern und 
Dienstleistungen (Stockholmer Fassung). 

Irland hat am 27. Mai 1968 dieses Abkommen ratifiziert. 
DDR ist dem Abkommen am 20.J uni 1968 beigetreten*. 

Madrider Abkommen über die Unterdrückung falscher und irreführender Her
kunftsangaben 

Irland hat am 27. März 1968 das Stockholmer Zusatzabkommen vom 
14.Juli 1967 ratifiziert. Dieses Zusatzabkommen ist noch nicht in Kraft 
getreten. 

DDR ist dem Zusatzabkommen am 20.Juni 1968 beigetreten*. 

* Die Frage, ob DDR durch die erwähnten Beitrittserklärungen Mitglied der be
treffenden Abkommen geworden ist, wurde ausdrücklich offen gelassen . 

(Mitgeteilt von der Patentabteilung der CIBA Aktiengesellschaft) 
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Aus der Praxis des Auslandes 

British Commonwealth 

Die ,Zulässigkeit von Parallelimporten 

Entscheid des High Court ofKenya, Nairobi, vom 8.8. 1968 ([1968] R.P. 
C. 129) 

Dem V erfahren um Erlaß einer vorsorglichen V erfügung in einem Pa
tentverletzungsstreit lag der T atbestand zugrunde, daß die englische Pa
tentinhaberin einer USA-Firma - mit Ausnahme von England und dem 
englischen Commonwealth - eine weltweit gültige Lizenz unter einem 
ihrer Pharma-Patente (Stoff- bzw. Verfahrenspatente, j e nach Land) er
teilt ha tte. Entgegen der territorialen Beschränkung auf di e Staaten außer
halb des Commonwealth hatte die in K enya domizilierte Beklagte sich die 
vom klägerischen Patent umfaßte Pharmasubstanz in USA von der Lizenz
nehmerin der Klägerin beschafft und nach K enya importiert. D em Begeh
ren um vorsorgliche Verfügung wurde stattgegeben mit dem Argument, 
daß die Lizenznehmerin nicht mehr R echte übertragen könne, als sie 
selber besäße, d. h. da K enya als Commonwealth-Staat von der Lizenz 
ausgenommen war, dieselbe Ausnahme auch für die K äufer der von ihr 
hergestellten Substanzmengen zu gel ten habe. D as Gericht ließ dabei er
kennen, daß anders zu entscheiden gewesen wäre, wenn die Beklagte die 
Substanz von der Patentinhaberin selber oder deren Agenten bezogen 
hätte, da die R echte des Pa tentinhabers na turgemäß nicht beschränkt sind. 

Frankreich 

Gültigkeitseifordernis und relative Nichtigkeit einer Marke 

Entscheid der Cour de Paris ( 4eme CH. ) vom 12. 11 . 1965 (Annales, 1966 
S. 218 mit Anmerkungen von M athely) 

Das Gericht stellt fest, daß sowohl nach dem Markengesetz von 185 7 
wie nach demj enigen von 1964 die Neuheit kein Gültigkeitserford ernis 
einer Marke ist, sondern nur deren Unterscheidungsvermögen. Die Unter-
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scheidungsfähigkeit einer Marke liegt aber dann vor, wenn sie in bezug 
auf die damit zu kennzeichnenden Güter nicht von totaler Banalität, nicht 
Notwendigkeit oder Alleingut, noch deskriptiv hinsichtlich der maßgeben
d en Eigenschaften oder des Gebrauchs ist. Eine vorbestehende identische 
Marke stellt deshalb nur einen relativen Nichtigkeitsgrund d ar, der nicht 
von j edermann, sondern nur vom Berechtigten geltend gemacht werden 
kann (vgl. auch Cour de Cassation CH. comm. vom 4.Juli 1966, An
nales, 1966, S. 215 ). 

Nescafe c/Neocafe, Niocaf 

Urteil der Cour d e Paris (4cme CH.) vom 9.10.1965 (Ann., 1966 S. 232) 

Die Marke NESCAFE stellt ein schutzfähiges Zeichen dar, das durch 
die Marken NEOCAFE und NEOCAF verletzt wird. 

Wirkung der höheren Gewalt auf den Fristenlauf 

Urteil der Cour de Paris (4eme CH.) vom 10.1.1967 (Ann., 1967 S. 23). 

Ein Schweizer, d er unter dem Abkommen von Neuenburg vom 8.2.1947 
ein Patent in Frankreich hinterlegt hatte, sah sich außerstande, die Belege 
für die von ihm beanspruchte d eutsche Priorität innerhalb der vorge
schriebenen Frist bis zum 30.6.1948 beizubringen (Art. 1 und 2 l.c .) . Das 
Gericht erachtete j edoch die V erspätung als unwirksam, da nach dem dem 
französischen R echt inhärenten Grundsatz d er Fristenlauf durch höhere 
Gewalt gehemmt wird, und sprach dem Streitpatent die beanspruchte 
Priorität zu. 

B eginn der Veijährung bei Q,uasi-Delikten 

Urteil der Cour d e Cassation (CH. comm.) vom 2.11.1966 (Ann., 
1967 S. 197). 

Auf Klage d er Firma Maxim's Ltd. mit Sitz in England, d eren seit 1893 
in Paris b etriebenes Restaurant ,i\T el truf erworben hat, wurde einem gleich
namigen R estaurant in Nizza die W eiterverwendung des N am ens M axim's 
verboten. D er Einwand d er Beklagten , ihr Name sei seit 1919 im Handels
register von Nizza eingetragen, wurde als unwesentlich zurückgewiesen, 
d a es keine Verjährung gebe, solange die Namensverletzung und der un
lautere , i\Tettbewerb andau re . 

(Mitgeteil t von der R echtsabteilung der Firma J. R. Geigy A.G., Basel) 



Buchbesprechungen 

Haertel Kurt, Krieger Albrecht: Gewerblicher Rechtsschutz, 2. Aufl. 1968, Carl 
Heymanns V erlag KG; K öln, 403 S. Plastik-Einband DM 29.-. 

Das G esetz zur Änderung d es deutschen Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes 
und weiterer Gesetze auf dem Gebiete des gewerblichen Rechtsschutzes hat eine Neu
bearbeitung und damit eine Neuauflage dieses handlichen und praktisch en Hilfsmittels 
notwendig gemacht. 

Wie in der ersten Auflage enthält es alle wesentlichen Gesetzestexte auf dem Gebiete 
des Patentrechtes, des G ebrauchsmusterrechtes, des Warenzeichenrechtes, des Arbeit
nehmer-Erfinderrechtes, des G eschmacksmusterrechtes und des Rechtes gegen den un
lauteren Wettbewerb. Ü ber diese grundlegenden deutschen Erlasse hinaus sind in einem 
besonderen Teil auch die wichtigsten Internationa len Abkommen auf dem Gebie te des 
gewerblichen R echtsschutzes in deutscher Übersetzung wiedergegeben. Selbs tverständ
lich sind a lle diese Gesetze bzw. staatsvertraglichen V ereinbarungen auf den neuesten 
Stand nachgetragen, also in ihrem h eute gültigen Wortlaut abgedruckt, so daß z.B. in 
den T exten des Patent-, des Gebrauchsmuster- und des Warenzeichengesetzes auch schon 
die in dem neuen Sortenschutzgesetz vom 20. Mai 1968 und die in dem am 25. Mai 1968 
vom Bundestag verabschiedeten Strafrechtsänderungsgesetz angeordneten Änderungen 
berücksichtigt sind . Neu ist das G esetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fas
sung vom 3.J anuar 1966, geändert durch das Einführungsgesetz zum Gesetz über Ord
nungswidrigkeiten vom 24. Mai 1968 aufgenommen worden. 

Damit ist dem im gewerblichen Rechtsschutz tätigen Juristen ein praktisches Arbeits
mittel für das deutsche Rechtsgebiet in die Hand gegeben, das ihm die Mühe abnimmt, 
den heutigen Stand der Gesetzgebung bzw. den heutigen Wortlaut der Erlasse selbst 
mühsam zusammenzusuchen und nachzukontrollieren. Je mehr die G esetzgebungsflut 
insbesondere dem ausländischen ] uristen die genaue Feststellung der zu einem bestimm
ten Zeitpunkt geltenden Gesetzestexte erschwert, desto dankbarer ist man, in der an
gezeigten Neuauflage nun wohl auf längere Zeit wieder eine zuverlässige Textgrundlage 
zu besitzen, die einem solches Zusammensuchen erspart. In diesem Sinne war die Neu
auflage ein verdienstliches Unternehmen, für das den Bearbeitern und dem Verlag zu 
danken ist. 

0. F. Irminger 

Krieger Albrecht: Das neue Patent- und T17arenzeichenrecht. 1968, Carl H ey
manns Verlag KG, Köln, 392 S., kart. DM 28.-. 

Die deutsche Juristensprache treibt oft m erkwürdige Blüten, die nicht ausgesprochen 
zu den schönen Blumen im juristischen Sprachgarten gezählt werden können. Neuestens 
besitzt die Bundesrepublik D eutschland ein vom 4. September 1967 datierendes G esetz, 
das offiziell zwar «Gesetz zur Änderung des Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes 
und weiterer Gesetze» benannt ist, das aber schon bevor es ins Leben tra t - man könnte 
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sagen «offiziös» - auf d en Rufnamen «Vorabgesetz» getauft wurde, unter dem es tat
sächlich in Literatur und Judikatur sein Leben führen wird. (Man bedauert unseren 
lieben, alten Glarner Berg gleichen Namens, mit solcher Namensverwandtschaft sich 
abfinden zu müssen. ) Und wie kam der Bankert überhaupt zu diesem Rufnamen? Weil 
dieses G esetz nach Absicht der deutschen Bundesregierung die Arbeitsbelastung des 
d eutschen Patentamts und des Bundespatentgerichts «vorab», d. h. noch vor einer all
gemeinen R eform der Gesetzgebung über den gewerblichen R echtsschutz verringern 
soll. Nicht nur im Markenrecht, sondern auch im Gesetzgebungs-Sektor scheint das 
Finden neuer Zeichen bzw. Bezeichnungen langsam zur Qual zu werden. 

Trotz seines unschönen Nam ens hat man sich mit diesem n euen Gesetz zu befassen. 
D enn es ist kaum übertrieben, wenn der V erlag feststellt , dieses Gesetz bedeute die 
einschneidendste Änderung, die das d eutsche Patentrecht und das Warenzeichenrecht 
seit dem J ahr 1877 erfahren haben. Aus d em patentrechtlichen T eil sei hiefür beispiels
weise das neu eingeführte Verfahren der aufgeschobenen Prüfung und die Einführung 
d es Patentschutzes für chemische Stoffe, und aus d em markenrechtlichen T eil die Ein
führung d es Benutzungszwanges genannt. 

Die R echtsprechung wird diese neuen Bestimmungen künftig anzuwenden haben. 
Das ruft der Frage, wie sie dieselben interpretieren wird. Für die Auslegung neuer 
G esetzesb es timmungen sind die sogenannten Gesetzesmaterialien von besonders großer 
Bedeutung, weil sie die historische Entwicklung vom Gesetzesentwurf und dessen Moti
vation bis zur endgültigen Festlegung d es neuen Gesetzes textes in d en parlamentarischen 
Instanzen aufzeigen und die zwischenzeitlichen Änderungen erklären. Es ist das Ver
dienst dieser Publikation, diese Gesetzesmaterialien in d er nötigen Vollständigkeit und 
in praktischer Anordnung zusammengestellt zu haben, um eine rasche Orientierung 
über das W erden und die Entwicklung j ed er Bestimmung zu ermöglichen. Im ersten 
T eil d er Publikation ist das G esetz selbst wiedergegeben, wobei zu seinen einzelnen 
Bes timmungen neben zahlreichen Anmerkungen und Verweisungen j eweil die zuge
hörigen Stellen der amtlichen Motivierung, der Stellungnahme des Bundesrates, der 
Auffassung d er Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates und des schrift
lichen Berichtes des Rechtsausschusses d es Bundestages wiedergegeben sind. 

Ein zweiter Teil enthält ergänzend d en a llgemeinen T eil der Begründung zum Re
gierungsentwurf, den allgemeinen Teil des Berichtes des R echtsausschusses des Bundes
tages zum R egierungsentwurf, sowie die stenographisch en Berichte über die parlamen
ta risch e Behandlung im Bundesrat und im Bundestag. 

Im dritten T eil sind d ann d as Patentgesetz , das Gebrauchsmustergesetz, das Waren
zeichengesetz und das G esetz über die Gebühren d es Patentamtes und d es Patentgerich
tes j e in d er Fassung vom 2.J a nuar 1968, also im neuen Wortlaut, in extenso wieder
gegeben, so daß damit di e n euen Vorschriften auch in ihren Gesamtzusammenhang 
e ingeordnet sind, um sie auch unter diesem Gesichtswinkel zu klären. 

Mit dieser verdienstlichen Zusammenstellung a ller einschlägigen Materialien ist den 
mit d em gewerblichen R echtsschutz nach deutschem R echt befaßten Interessenten für 
die Auslegung der neuen Vorschriften ein wertvolles Hilfsmittel gegeben, zu dem sie in 
Auslegungszweifeln gerne Zuflucht nehmen werden. Und wo gäbe es bei der heutigen 
Gesetzesproduktion am Fließband nich t Anlaß zu solchen Auslegungszweifeln? D er 
H erausgeber a ls verantwortlicher R eferent für das neue Gesetz im Bundesministerium 
für Justiz g ibt Gewähr für die Vollständigkeit dieser Zusammenstellung d er Gesetzes
materialien. 

0. F. Irminger 
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Van Bunnen Louis: La protection des marques de haute renommee dans le droit interne 
des pays de la C.E.E. (Extrait des Rapports belges au VIIe Congres inter
national de droit compare Uppsala 6- 13 aout 1966). Bruxelles 1966, 
Seiten 181-215. 

In kurzer Darstellung wird die Rechtsprechung über die berühmte Marke in den 
EWG-Staaten zusammengestellt. Für die Praxis ist diese Arbeit eine nützliche Übersicht 
über weit hingestreute und daher nicht immer leicht greifbare Gerichtsentscheide. 

Das Problem der berühmten Marke hat sich aus dem Geschäftsleben ergeben und 
kann in befriedigender Weise nur anhand von möglichst viel Anschauungsmaterial be
handelt werden. Für alle Interessierten ist diese Zusammenfassung daher willkommen. 

P. Griesinger 

Hauser Marco: Die Jnzidenz der Publikumsinteressen auf Wesen und Umfang des 
Markenrechts. (Zürcher Beiträge zur Rechtswissenschaft, neue Folge, 
Heft 264), Verlag Schulthess & Co. AG., Zürich 1966, 147 Seiten. 

In den Zürcher Beiträgen zur Rechtswissenschaft ist diese Arbeit als Abdruck einer 
Zürcher Dissertation herausgegeben worden. 

Unter dem Gesichtspunkt des Publikumsinteresses werden die dem Fachmann ver
trauten Probleme untersucht und in theoretischer Hinsicht erläutert. Die Schrift zeigt, 
daß von diesem besonderen Gesichtspunkt aus dem Markenrecht noch viel an Klärung 
abzugewinnen ist. 

Bei der Lektüre dieser Arbeit wird bewußt, wieviel stärker im angelsächsischen Recht 
der Gedanke des Publikumschutzes vorherrscht, wo von Amtes wegen (z.B. beim soge
nannten Registered User Institut) die Rechte der Allgemeinheit gewahrt werden. 

P. Griesinger 

Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft, herausgegeben von Prof. Dr. Dr. h.c. Eugen 
Ulmer. 

Band I: Ulmer Eugen und Beier Friedrich-Karl: Vergleichende Darstellung mit 
Vorschlägen zur Rechtsangleichung; München/Köln 1965, XVIII + 344 Seiten, 
DM24.-. 
Band II: 1. Halbband: Schricker Gerhard: Belgien; Wunderlich Detlef: Luxem
burg; München/Köln 1967, 794 Seiten, DM 78.-. / 2.Halbband: Baeumer Ludwig 
und Van Manen W. C.: Niederlande; München/Köln 1967, 477 Seiten, DM 55.-. 
Band IV: Krasser Rudolf, Sallerin Guy und Schatz Ulrich: Frankreich; Mün
chen/Köln 1967, XXXIX + 660 Seiten, DM 74.- . 
Band V: Schricker Gerhard: Italien; München/Köln 1965, XXVIII + 316 Seiten, 
DM24.-. 
Bei Abnahme des ganzen Werkes gelten die entsprechenden Vorzugspreise von 
DM 19.50, 65.-, 44.-, 58.- und 19.50 für die oben angeführten Bände. 



-256-

Die Kommission der Europäischen Wirtschaftsgem einschaft hat durch das Institut 
für ausländisches und interna tionales Pa tent-, Urheber- und Markenrech t der Universi
tät München ein « Gutachten » genanntes, in Wirklichkeit aber Lehrbuchcharakter be
sitzendes W erk über das R echt des unlauteren W ettbewerbs in d en Mitgli edstaaten der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ausarbeiten lassen . Das W erk ist in fünf Bände 
eingeteilt, von denen nur der dritte (Deutschland) noch aussteht und zu gegebener Zeit 
besproch en wird . 

Der erste Band ist eine rech tsvergleichende Darstellung von hoher W arte, mit Vor
schlägen zur R echtsangleichung. Die folgenden Bände behandeln j eweilen das R echt 
bestimmter Staaten. 

Umfassende Arbeiten dieser Art sind ohne Anregung und U nterstützung einer inter
nationalen Gemeinschaft nicht denkbar. Einerseits ergibt sich aus dem Bestehen einer 
internationalen Gemeinschaft die Fragestellung, anderseits rechtfertig t sie auch den 
finanziellen und verschied ene Bearbeiter notwendig machenden Aufwand. 

Diese Umstände, verbunden mit der sorgfältigen editorisch en Tätigkeit von Prof. 
ULMER, lassen das Werk wie aus einem Guß erscheinen. Es ist insofern auch schon vor
bildlich geworden, als für die entsprechende Übersicht über das R echt des unlauteren 
W ettbewerbs in den nordischen Ländern seine Systematik übernommen wurde (vgl. die 
Besprechung in Schweizerisch e Mitteilungen über gewerblichen R echtsschutz und Ur
heberrecht, 1968, H eft 1, S. 122/3.) 

Durch die Unterteilung in die mehr allgemeine, rechtsvergleichende Übersicht über 
die Grundlagen einerseits und die Darstellung des R echts in den einzelnen Ländern 
anderseits ist das Werk gleichermaßen für den wissenschaftlich a ls auch den praktisch 
tä tigen Juristen geeignet. Für beide ist es schon heute unentbehrlich geworden. Damit, 
d aß eine Darstellung in d er Praxis benützt wird und ihre Systematik wegweisend ist, hat 
sie die Bewährungsprobe b estanden und der R ezensent kann ihr keine höhere Anerken
nung zollen. 

P. Griesinger 

Callmann Rudolf: The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies. 
Third Edition. Volume 1. Callaghan & Company, Mundelein, Illinois. 
s. 1057. 

CALLMANNS großes \,Verk umfaßt fünf Bände, von d enen der erste vorliegt. 
Er beschreibt nicht nur die R ech tslage, so wie sie d en Bundesgesetzen, d en Gesetzen 

der einzelnen Staaten und d en zahlreichen Urteilen zu entnehmen ist. Er sucht stets zu 
sich eren Grundlagen hinunterzugraben, um von dem aufgedeckten Fundament aus das 
G ebäud e d es US-Wettbewerbsrechtes übersichtlicher und solider aufzubauen. Wie 
CALLMANN im Vorwort sagt, ist d er R echtszustand, den er herbeiwünscht, noch nicht 
erreicht. Trotz d er Enttäuschung gebe er den Kampf um die Anerkennung von weg
leitenden Grundsätzen nicht auf. 

CALLMANN holt weit aus; d ie V erbindung von Unlauterem W ettbewerb, Antitrust
und Markenrecht ist eine gewaltige Aufgabe. 

Daß den Antitrust-Streitigkeiten in den USA eine große Bedeutung zukommt, ist 
a llgemein beka nnt. Daß aber, wie CALLMANN dies auf Grund seiner praktischen Erfah-
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rung sag t, « der klassisch e unlautere W ettbewerb » beinahe der Vergangenheit angehöre, 
überrascht doch wohl den schweizerischen Juristen. 

Dabei verhält es sich nicht etwa so, d aß CALLMANN den unlauteren W ettbewerb und 
d as Antitrustrecht, weil sie zur umfassenderen Wirtschaftsordnung gehören , nich t klar 
trennen würde. Er hebt die verschiedene Natur d er beiden R echtsgebiete deutlich hervor: 
Das W ettbewerbsrecht r egle das V erhalten j ener, die am Konkurrenzkampf teilnehmen. 
Die Antitrust-Gesetze bestimmen die Wirtschaftsstruktur und damit das Spielfeld, auf 
d em d er W ettbewerb stattfinde. And ers gesagt: Das Antitrustrecht ist Wirtschafts
verfassungsrecht, da es darum geht, den Grundsatz des frei en W ettbewerbs nicht nur 
theoretisch anzuerkennen , sondern ihm auch praktische Gel tung zu verscha ffen . Die 
R egeln gegen den unlauteren W ettbewerb sind die au tonome Ordnung, die von den 
T eilnehmern a m W ettbewerb mit Hilfe d er Gesetzgeber und d er Gerichte ges ta ltet wird. 
W enn m an das bedenkt, so ergeben sich doch einige Zweifel, ob den F ällen in diesem vom 
Anti trustrecht dogmatisch klar abgegrenzten G ebiet in den U SA so wenig Bed eutung 
zukomme. Zahlreiche Probleme, die C A L LMANN vorlegt, weisen die Wichtigkeit des 
W ettbewerbsrechts im engeren Sinn vor. So insbesondere au ch das Bemühen darum, 
daß d er unlautere W ettbewerb aus dem engen Bereich der V erwechslungsgefahr (Paral
lele zum englisch en « passing off») h erausgeführt wird. 

In Ü bereinstimmung mit der europäischen Dogma tik reiht CALLMA N N den unlauteren 
W ettbewerb in das Deliktsr echt a ls eine unerlaubte Handlung sui generis ein und erblickt 
das K ennzeichen darin, da ß der T ä ter den Grundsätzen zuwiderhandelt, d ie sich aus 
d em W ettbewerbsverhältnis a ls einer besonderen V erbindung ergeben, die neben andere 
Beziehungen (z. B. M a nn, Frau, Kinder) zu stellen ist. Als einen der wichtigsten Grund
sätze hebt C A LLMANN die Sentenz d es U rteils i. S . News Service v. Associa ted Press hervor: 
niemand soll ernten, was er nicht gesät hat. Er bezeichnet diesen Leitsatz a ls eine bild
sta rke Bestätigung der Regel, daß j eder Gesch äftsmann seine eigen e Anstrengung und 
Geschicklichkeit einsetzen müsse. Wir nennen dies d en Grundsatz d es Leistungswettbe
werbs. Gleich uns müssen auch die am erikanisch en Juristen erfahren, daß sie damit zwar 
zu einem W egweiser gekommen sind, daß aber der W eiterweg trotzdem nicht leicht zu 
finden ist. C A LLMANN weist die Abweichungen deutlich und kritisch nach . Er ist dazu 
nicht nur befähig t, sondern geradezu berufen , weil er die europäisch e D oktrin und die 
angelsächsische Denkmethode gleich ermaßen beherrscht. 

Der hier angezeig te erste Band stellt im ersten T eil die Grundlagen und im zweiten 
T eil a ls Beginn der Behandlung der besonderen Fälle die unlautere R eklame und Preis
gesta ltung dar. 

Dankbar sind wir d em Autor dafür, da ß er den Schutz der Persönlichkeit einläßlich 
darges tell t ha t, obgleich er nicht in den engeren Kreis d es W ettbewerbsrechts gehört. 
Dabei leg t er sein persönliches Bekenntnis ab : « The right ofpersonality is therefore the 
greates t of a ll priva te rights, embracing the highest interests of m a nkind . If property 
rights conflict with human rights, the former m ust of course give away. » 

Wie vorsichtig der europäische Jurist sein muß, wenn er auf Grund seiner eigenen, in 
dem Falle felsenfes ten Überzeugung sich ein U rteil darüber bi lden m öchte, was in den 
USA zu einer erfolgreichen Klage Anlaß geben ka nn, zeigen die Fä lle, in denen unrich
tige Angaben in der R eklam e zu beur teilen waren. Die Gerich te wiesen trotz offensicht
lich falschen An gaben die Klage ab, wenn d er Kläger nich t eine erlittene G eschäfts
einbuße glaubhaft machen konnte. 

CAL L MANN hat das weite Gebiet nach seinem höchstpersönlichen dogm atischen Plan 
überzeugend gegliedert. Schon in der Darstellung d er allgemeinen G rundlagen bringt 
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er zahlreiche Einzelprobleme zur Sprache und weist auf deren Lösung oder die Lösungs
versuche in den weiteren Bänden hin. Er ist der Meister, der mit seinem großen theoreti
schen Wissen und geleitet von seiner reichen praktischen Erfahrung das schwierige 
Puzzle der Bundes- und Staatsgesetze und der Urteile der Bundesgerichte und der einzel
staatlichen Gerichte zu einem Gesamtbild ordnet und angibt, wo es unklar ist und wo es 
Lücken aufweist. CALLMANN ist nirgends nur Compilator. Er registriert nicht irgendein 
Wirtschaftsgeschehen. Er nimmt Anteil an der Verteidigung des anständigen und freien 
Menschen und steht im Kampf gegen alle j ene, die wirtschaftliche Macht und materielle 
Vorteile rücksichtslos anstreben. 

CALLMANNs Buch ist ein Bekenntnis zu unserer freiheitlichen Ordnung, soweit sie am 
Menschen und nicht am homo oeconomicus orientiert ist. Dieses Bekenntnis verleitet ihn 
nicht zu utopischen Vorschlägen oder zum Hinausschweifen in eine ideale Rechts
ordnung, die uns als unerreichbares Vorbild leiten sollte. CALLMANN argumentiert immer 
vom einzelnen Fall aus und sucht von dessen innerer Struktur aus die Grenzen des 
Schutzkreises zu erweitern. Die Mitteilungsform weist vom Anfang bis zum Ende die 
CALLMANNsche Prägung auf. 

A. Troller 

Kat;;,enbnger Paul: Recht am Unternehmen und unlauterer Wettbewerb. Schriften
reihe zum gewerblichen Rechtsschutz des Max-Planck-Institutes für 
ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbs
recht, Band 16, 176 S., Carl Heymanns Verlag KG 1967. DM 39.-. 

Ähnlich wie bei der früher in Band 3 derselben R eihe erschienenen Studie über das 
R echt am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb fällt es dem schweizerischen 
Leser auch hier nicht leicht, die Querverbindung zur eigenen Rechtsordnung zu ziehen. 
Die scharfsinnigen Deduktionen aus der Bestimmung über die Haftung aus unerlaubter 
Handlung in§ 823 BGB und deren Abgrenzung gegenüber dem unlauteren Wettbewerb 
wirken auf den ersten Blick gekünstelt und die Qualifikation des Eigentums und der 
gewerblichen Schutzrechte als absolute Rechte ist uns fremd. Noch wirkt sich die Ab
lehnung von Kohlers Auffassung eines wirtschaftlichen Persönlichkeitsrechtes durch das 
R eichsgericht aus, das statt dessen das «Unternehmen» als ein verkörpertes, außerhalb 
d er Persönlichkeit des Unternehmers liegendes Gut schützte. 

Die Gliederung zwischen unlauterm und freiheitsbeschränkendem W ettbewerb und 
dem Schutz d er Persönlichkeitsrechte, wie sie in der Schweiz herausgearbeitet wurde, 
findet in D eutschland wohl nicht zuletz t wegen der weit getriebenen Verselbständigung 
der Spezialgesetze und d es Fehlens einer allgemeinen Bestimmung zum Schutz der Per
sönlichkeit wie in ZGB 27 /28 nur begrenzte Entsprechung. Wenn der V erfasser am Schluß 
jedoch «außerhalb des wirtschaftlichen Wettbewerbs» als Inhalt des Rechtes am Unter
nehmen «den wirtschaftlichen Ruf, die Unternehmenstätigkeit und wenige, nicht selb
ständig geschützte Bestandteile des Unternehmens, die berühmte Marke und in gewisser 
Hinsicht das berühmte Unternehmenskennzeichen und das gewöhnliche Warenzeichen» 
h erausarbeitet, ergeben sich Anklänge an schweizerische Konzeptionen, von denen die
jenige von den P ersönlichkeitsrechten der juristischen Person sich durch die vorliegende 
Arbeit bereichern ließen. 

F.Kind 
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Homburger/Jenny: lnternationalrechtliche Aspekte des EWG-Wettbewerbsrechts. 
Stämpfli & Cie., Bern 1966, 140 S. Fr. 23.- . 

Der späte Besprechungsauftrag erleichtert dem Rezensenten zuweilen die Aufgabe in 
dem Sinne, daß sich aus der seit der Publikation eingetretenen Entwicklung bereits das 
Zutreffende oder Unzutreffende gewisser Spekulationen ablesen läßt. Die subtilen Deduk
tionen der Verfasser namentlich aus dem amerikanischen und deutschen Kartellrecht 
im Hinblick auf wünschbare oder mögliche Entwicklungen des EWG-Rechtes sind durch 
die bisher vorliegenden Äußerungen der europäischen Kommission und des Gerichts
hofes weitgehend bestätigt worden. Was heute im deutschen Raum z.B. groß als Gegen
stands- und Folgetheorie dargelegt wird zur Abgrenzung des «Bezweckens» einer Ver
hinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbes innerhalb des gemein
samen Marktes vom «Bewirken» (Art.85 EWGV) , haben die Verfasser bereits vor zwei 
Jahren sauber umschrieben. Das straff und in klarer Gedankenführung gestaltete Büch
lein dürfte noch heute zum besten gehören, was es als Einführung in dieses für viele 
Juristen immer noch mit einem Horror verbundene Rechtsgebiet gibt. 

F.Kind 

Dietz Adolf: Das Droit Moral des Urhebers im neuen französischen und deutschen 
Urheberrecht. Urheberrechtliche Abhandlungen des Max-Planck-Insti
tuts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wett
bewerbsrecht, München. Heft 7, C. H. Beck' sehe V er lags buchhandl ung, 
München 1968. S.214, DM 38.-. 

Das Droit moral oder Urheberpersönlichkeitsrecht ist in Frankreich das Lieblingskind 
der Urheberrechtstheorie und das Sorgenkind der Gerichtspraxis. Auch in Deutschland 
haben sich beträchtliche Meinungsverschiedenheiten ergeben. Die schweizerische Ge
richtspraxis kam mit den wenigen Fällen gut zurecht, obgleich der herangezogene Per
sönlichkeitsschutz von ZGB Art. 28 nicht die richtige Grundlage ist. Die schweizerische 
Theorie hat sich dieser Probleme einläßlich angenommen. Die Revision des schweizeri
schen URG gibt Gelegenheit, die legislativen Folgerungen zu ziehen und darüber zu 
entscheiden, ob das Droit moral als selbständige Rechtsfigur im neuen Gesetzestext er
scheinen oder ob der Schutz der ideellen Interessen des Autors durch ein umfassendes 
Herrschaftsrecht gewährleistet sein soll, wobei dann die Rechtskonkurrenz zwischen dem 
Träger des Urheberrechts oder von urheberrechtlichen Nutzungsrechten einerseits und 
den Eigentümern von Werkexemplaren anderseits zu regeln ist. Keine Schwierigkeiten 
grundsätzlicher Art entstehen zwischen dem Träger des Urheberrechts einerseits und 
jenen, die abgeleitete Nutzungsbefugnisse in der Hand haben, anderseits, insbesondere 
dann, wenn das Urheberrecht als Herrschaftsrecht rechtsgeschäftlich nicht übertragen 
werden kann und nur die Einräumung von Nutzungsbefugnissen möglich ist. Der Träger 
des Urheberrechts hat es in der Hand zu bestimmen, was mit seinem Geisteswerk zu 
geschehen hat, ob, wann und wie es an die Öffentlichkeit gebracht, ob es ungeändert 
bleiben oder ob es bearbeitet werden dürfe und in welcher Weise, ob es d en Namen des 
Autors tragen oder anonym erscheinen solle. 

DIETZ neigt der monistischen Auffassung zu. Er hat sich aber nicht die Aufgabe 
gestellt, seine eigene Auffassung zur Geltung zu bringen, sondern über die deutsche und 
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französische R echtslage Bericht zu erstatten. Daß er die Begriffe «Droit moral» und 
«Urheberpersönlichkeitsrecht » a ls entbehrlich hält, ergibt sich daraus, daß er sagt, bei 
ULMER erscheine es als ein Zugeständnis an d en Sprachgebrauch, wenn er j ene Einzel
befugnisse (z.B. R echt auf Werkschutz, R echt auf Anerkennung d er Urheberschaft), die 
in ihrer typisierten Form in erster Linie den ideellen Interessen zu dienen haben, noch 
einmal zum Urheberpersönlichkeitsrecht im engeren Sinne, zum Droit moral, zusam
m enfasse. Diese verbale Zusammenfassung sei für die monistische Theorie ohne dogma
tische Bed eutung und diene nur der praktischen Handhabung und der Beibehaltung 
einer eingeführten Bezeichnung. 

Da jedoch so viele Mißverständnisse und M einungsverschiedenheiten mit diesen 
Begriffen verknüpft sind, werden sie besser ausgeschaltet, obgleich in d er RBU e, Art. 6his 

einige zum T eil eingeschränkte Befugnisse a ls Droit moral zusammengefaßt sind . 
DrnTZ wendet sich denn auch selber gegen die Vermengung des eigentlichen Persön

lichkeitsrechts mit d em Urheberpersönlichkeitsrecht. 
Er stellt die komplizierte und verwirrliche französische Theorie und Praxis in sehr 

einläßlicher und erschöpfender Darstellung der einfacheren und weit besser verständli
ch en d eutschen Rechtslage gegenüber. Dabei geht er, wie er selber betont, nicht deduktiv 
von d en Begriffen, sondern induktiv von den einzelnen Befugnissen aus, nachdem er 
zuerst das geschichtliche H erkommen des Droit moral geschildert hat. 

D er erste T eil enth ält die dogmatische Aussage über das Droi t moral im R ahmen des 
Urheberrechts. 

Im ersten Abschnitt d es zweiten Teils kommen die vier Hauptbefugnisse des Droit 
moral im engeren Sinn zum Wort : das Vorveröffentlichungsrecht ( droit de divulgation), 
das Rückrufsrecht ( droit d e repentir), das Werkschutzrecht ( droit au respect de l'ceuvre), 
d as R echt auf Anerkennung der Urheberschaft (droit a la paternite) . 

Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit den rechtlichen Eigenschaften des Droit moral 
(Unübertragbarkeit, V ererblichkeit) und mit den Sanktionen für dessen V erletzungen . 

Im dritten T eil kommt die Stellung des Droit moral zwischen den Individual- und den 
G em einschaftsinteressen zum Vorsch ein, wobei DrnTz das Droit moral entschieden dem 
Privatrecht zuordnet und die V ermengung von Urheber- und Kulturschutz ablehnt. 

DrnTz' Studie ist eine vorzügliche und dogmatisch kla re Bestandesaufnahme. Seine 
D arstellung wird dazu verhelfen, bei der schweizerischen Revision manche Probleme 
r ascher zu lösen. 

A. Trailer 

Kummer Max: Das urheberrechtlich schüt;::,bare Werk. Abhandlungen zum 
schweizerischen R echt Band 384, Bern, Stämpfli & Cie., 229 S. mit 48 
Abbildungen. Fr. 56.-. 

Illustrierte juristische Werke zählen zu den Seltenheiten. Hier drängten sich die 
Illustrationen geradezu auf. Aus d er von ihm überblickten Fülle hat sie der Verfasser a ls 
Jurist, Mathema tiker und Künstler ausgewählt, um seine These einleuchtender darzu
stellen , wonach nicht m ehr das M enschlich-Individuelle, sondern das statistisch Anders
artige der Abgrenzung dienen solle. Man fragt sich unwillkürlich, ob der bisherige 
gesetzliche R a hmen d es U rheberrechts diesen neuen Inhalt noch zu fassen vermöchte. 
M eisterhaft in Darstellung und Sprache wird das Buch j ed en, d er sich mit dem urheber
rechtlich schützbaren Werk zu befassen hat, in seinen Ba nn ziehen. F.Kind 


