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ZUM GEDENKEN AN DR. ADOLF STREULI 

Schon wieder ist in unserer R edaktionskommission eine Lücke durch 

den Tod eines Mitgliedes entstanden. Am 4. März 1970 starb, wenige 

Tage vor seinem 72. Geburtstag, an einem Herzschlag Dr. iur. Adolf 

Streuli, Rechtsanwalt, Feldmeilen. 

Adolf Streuli, geboren 1898 in Zürich, wandte sich nach der im Jahre 

1917 b estandenen Matura dem Studium der R echte an der Universität 

in Lausanne und später an jener von Zürich zu, wo er im Frühjahr 1923 

mit dem Prädikat «summa cum laude» als Doctor iuris utriusque ausge

zeichnet wurde. 

In den folgenden Jahren war es ihm dann vergönnt, auf mehreren Bil

dungsreisen die Kulturkreise Deutschlands, Frankreichs, Englands und 

Italiens kennenzulernen, wo er sich besonders in Künstlerkreisen heimisch 

fühlte. 

Nach diesen ·w anderj ahren und nach der Praxis bei zwei Anwälten 

sowie auf Gerichten in Zürich erwarb Adolf Streuli im J ahre 1926 das 

Patent eines zürcherischen Rechtsanwaltes. Seinen persönlichen N eigun

gen - insbesondere dem Drang nach Freiheit - folgend, entschloß er sich, 

aufgrund eines von der « G EF A », Gesellschaft für Aufführungsrechte, er

teilten Mandates, den selbständigen Anwaltsberuf auszuüben . Dies ver

langte seinen bedingungslosen nationalen und internationalen Einsatz im 

Dienste der geistig Schaffenden auf der Basis des praktisch und organisa

torisch noch auszubauenden R echtes der Urheber an ihren Geisteswerken. 

Auf diese Weise hat Adolf Streuli in mehr als 35jähriger Arbeit di e 

heutige « SUISA, Schweizerische Gesellschaft der Urheber und Verleger» 



aus kleinsten Anfängen zu der heutigen gesicherten und Achtung gebieten

den Stellung geführt. Es haben sich dabei nicht nur organisatorische Pro

bleme gestellt, die er in vorbildlicher Weise zweckmäßig gelöst hat. Gleich

zeitig mußte er ein Netz von Gegenseitigkcitsvcrträgen mit ausländischen 

Gesellschaften aufbauen und, nach der Unterstellung der SU ISA unter 

das V crwertungsgesetz von 1940, das Tarifwerk schaffen und vor der 

Eidg. Schiedskommission verteidigen, das der Gesellschaft zu den höchst 

respektablen Einnahmen verholfen hat, welche sie heute verzeichnen kann. 

Diese Ergebnisse konnte er nur erreichen durch einen restlosen Einsatz 

seines großen Wissens, seiner Tatkraft und seines ·Weitblicks. 

1962 hat Dr. Strculi die Leitung der SUISA an jüngere, von ihm gut 

geschulte Kräfte abgegeben. Geblieben ist ihm aber sein Interesse an der 

Entwicklung des Urheberrechtes auf nationalem und internationalem 

Plan. Und bis in die j üngstc Zeit hat er als Mitglied der Expertenkommis

sion für die Revision des schweizerischen Urheberrechtes eine große Rolle 

gespielt. 

In unserer R edaktionskommission hat AdolfStreuli seit demJ ahre 1950, 

also während zweiJ ahrzchnten, mit größtem Eifer mitgearbeitet und dabei 

vor allem in der Sparte « Urhl'.berrccht» mit den ihm eigenen Sach- und 

Fachke11ntnissen die Interessen der Schweizerischen Vereinigung für U r

heberrecht vertreten. 

\ 1\Tenigc Wochen vor seinem Tod hat Adolf Streuli den schon früher 

geäußerten \i\Tunsch ,viedcrholt, in der R cdaktionskommission ersetzt zu 

werden. v\Tir dachten nicht, daß uns so bald ein endgültiger Abschied von 

ihm bevorstand. Die R edaktionskommission trauert um einen wertvollen, 

liebenswürdigen Menschen. U nscren Dank für alles, was er für uns getan 

hat, und die Erinnerung an seine hervorragende Persönlichkeit werden 

wir ihm stets bewahren. 

P.RENFER 



Rapport annuel 

presente au Graupe suisse de l' Association internationale 
pour la pratection de la prapriete industrielle (AIPPI) 

par son president, NI. PIERREjEAN POINTET, 
lors de l'assemblee generalc du 18 mars 1970, a Zurich 
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Affaires internes 

Ainsi qu e j e l' avais rcleve - tout en 1c remerciant - dans mon rapport 
de l'annee derniere, M. GEORGES DERIAZ, apres une collaboration de 26 
ans, s'est retirc de notre Comile a l' occasion de l'assemblce generalc du 27 
mars 1969. Cctte derniere a elu pour 1c remplaccr M . GAYLORD KIRKER, 
ingenieur-conseil a Geneve. D 'autre part, M. HANS LEUENBERGER, secre
taire-caissier de notre association dcpuis 1960, a manifeste le desir d' etre 
decharge de cette fonction , que le Comite a confiee a M. E.JucKER, Direc
teur de Sandoz SA, a Bäle, a partir du 16 octobre 1969.J e ne veux pas man
quer de remercier M . LEUENBERGER de tout cc qu'il a fait en sa qualite 
de secretaire-caissier tant pour le Graupe suisse de l' AIPPI quc pour votre 
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president, qu'il a decharge de nombreux travaux. rvL LEUENBERGER est 
h eureusement reste membre du Comite. 

D es modifications sont egalement intervenues dans la delegation du 
Groupe suisse au Comite executif de l'AIPPI. MM. G. KIRKER et 0. LAR
DELLI ont remplace MM. G. DERIAZ et 0. SCHLUETER, demissionnaires; 
je r emercie ces derniers des efforts et du temps qu'ils ont consacre a la 
representation de notre groupe sur le plan international. A la suite d'une 
modification des statuts, le Groupe suisse a eu la possibilite d 'avoir deux 
representants de plus au Comite executif de l'AIPPI. Votre Comite a 
designe MM. E.JucKER et D. MADAY, Directeur-adjoint de la Societe 
des procluits Nes tle, a Vevey ; CC clernier avait cleja eu l'occasion a plusicurs 
reprises de participer en tant que suppleant aux reunions du Comite exe
cutif. 

L e Comite du Graupe suisse s'est reuni clurant l' annee a cleux reprises : 
une premiere seance, qui a eu lieu a fülle le 13 novembre 1969, a permis 
avant tout de preparer la reunion extraordinaire du Conseil des Presiclents 
tenue a La H aye du 8 au 10 clecembre 1969 et consacree essentiellement 
au Plan PCT des BIRPI ainsi qu'a la ques tion du prelevement eventuel 
par les BIRPI de taxes de priorite, a celle du brevet europeen et aux pro
blemes a l'orclre du j our du Comite executif de Madrid. J' aurai l'occasion 
de revenir sur ces clifferents points. 

L e Comite a tenu une seconcle seance ce matin meme, afin de regler 
diverses affaires administratives. 

Nous avons eu au cours des clouze clerniers mois cleux seances de travail: 
le 27 m ars 1969, a la suite de l' assemblee generale, afin de terminer l'exa
men du premier avant-proj et de nouvelle loi sur les m arques, et le 2 m ars 
1970 pour preparer les rapports sur les differentes questions qui seront 
examinees par le Comite executif de Madrid. 

L es groupes de travail constitues au cours de ces clernieres annees pour 
etuclier des questions particulieres ont continue leurs activites . II en est 
ainsi de la Commission pour l' etude du Plan PCT, clont la presidence, a la suite 
du deces de M. W.WINTER, a ete confiee a M . CHRISTIAN SoRDET, de la 
Societe des produits Nestle, a V evey. Cette commission a etabli un rapport 
qui a ete envoye a tous nos m cmbres. Le Comite a decicle cl' etendre son 
domaine cl'activite et l'a chargee de suivre egalement les travaux rela tifs 
au brevet europeen. 

L e groupe de travail Protection des modeles d'utilite et petites inventions, pre
side par le Prof. E. MARTIN-ACHARD, a elabore un proj et de resolution 
que les membres ont re~u tout recemment et 1c groupe de travail Les dis
positions de la Convention de Paris concernant la concurrence deloyale, presicle par 
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Me jAQUES GuvET, a egalement condense le r esultat de ses travaux dans 
un rapport distribue a nos membres. Ces deux questions seront examinees 
lors d'une proehaine seance de travail. 

Quant au groupe de travail La protection de droits non proteges par les brevets, 
prcside par M . HANS MARTI, il ne pourra reprendre l'etude des questions 
confiecs a son examen que lorsqu'on connaitra la suite donnee au proj et 
du Bureau federal de la propriete intellectuelle d' examiner l'opportunite 
d'elaborer une loi generalc sur ce qu'on a coutume d' appeler le « Leistungs
schutz» ou la « protection de la presta tion de haute qualite» (cf. a ce sujet 
mon Rapport annuel a l'assemblee generale du 27 m ars 1969, R evue suisse 
de la propriete industrielle et du droit d' au teur, 1969, p. 8~9). 

L' AIPPI a consti tue ces dernieres annees deux commissions dans les
qu elles notre groupe est represente: la premiere s'occupe de I'harmonisation 
du droit reprimant la concurrence deloyale dans les pays de la Commission eco
nomique pour l' Europe (CEE) ; elle est presidee par Je Prof. F. K. BEIER 
(R epublique federale d' Allemagne) et M. H. R. GvoAx , Directeur-adjoint 
de Sandoz SA, Bale, participe a ses travaux. La seconde eommission, pre
sidee par M. J ORGE O'F ARREL (Argentine), traite de La proprieteindustrielle et 
!es pays en voie de developjJe1nent; M. E.J UCKER y represente notre association. 

La « Revu e suisse de la propriete 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 et en particulier 
M. PETER RENFER, son president. C'est en effet a leur travail et a leur 
devouement que notre R evue doit de conserver son niveau scientifique 
eleve, qui fait honneur a notre assoeiation. 

Le nombre de nos membres ne cesse de s'accroitre, ce qui temoign e tout 
a Ja fois de la vitalite de notre association et de l'interet Croissant attache 
a la protec tion d es droits de propriete industrielle. Notre groupe, avec 
281 membres, est l'un des plus importants de l' AIPPI. 

Le Congi-es de V enise 

Le principal evenement de l' annee 1969 pour l' AIPPI a naturellement 
ete le Congres de V enise, qui s'est tenu du 9 au 13 juin. Cette manifestation, 
rem arquablement bien organisee, a eu un succes eclatant. Presque tous 
!es groupes nationaux etaient representes par de nombreux delegues, qui 
prirent une p art active aussi bien aux deliberations qu'aux diverses re
ceptions offertes par le Graupe italien. Le Graupe suisse n'a pas failli a 
Ja tradition: proportionnellement au nombre de ses membres, sa partici-
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pation a ete tres forte et ses delegues se sont distingues par leurs interven
tions. Votre president a cl 'autre part eu l'honneur de presicler la seance 
pleniere consacree a l'unification du droit des marques . J e tiens ici encore 
a remercier chaleureusement le Groupe italien et en particulicr son pre
sident, M. MARIO LuzzATI, ainsi que tous ccux qui ont pris une part 
active a l'organisation du Congres. 

Le compte-rendu officiel du Congres (Annuaire 1969 II) donnant tous 
renseignements sur ce qui s'est passe a Venise, j e puis m'y referer sans entrer 
dans les details. Vous me permettrez cependant de rappeler quelques 
points importants. 

Dans le domaine de l' unification du droit des marques, vous vous souviendrez 
qu'une definition de la marque avait ete adoptee au Congres de Berlin 
(cf. Annuaire AIPPI 1963, p. 35) et qu'un accord etait intervenu au Con
gres de Tokyo (1966) en ce qui concern e le mode d'acquisition du clroit 
a la marque ( cf. Annuaire AIPPI 1966 II , p. 18- 20) . Le Congres de V enise, 
sur la base d'un texte prepare par 1c Comite executif d'Helsinki ( cf. An
nuaire 1967 III, p. 60) a adopte une resolution qui retient les principes 
suivants en ce qui concerne la question controversee de I'incontestabilite de 
l'enregistrement (question 23 A) : 

L' enregistrement et l'usage d'une marque enregistree ne deviendront 
incontestables a l'egard de droits acquis anterieurement par des ticrs que 
si l' enregistrement a ete effectue de bonne foi , s'il a ete publie ou si un 
recours a ete possible pour les titulaires de droits anterieurs. En outre, 
un delai de cinq ans doit s'etre ecoule depuis la publication de l'enregistre
ment et la marque doit avoir ete utilisee pendant une duree suffisante ou 
un clelai d'un an doit s'etre ecoule a compter d'une notification faite aux 
titulaires de droits anterieurs . Cette notification doit permettre de reven
diquer l'incontestabilite sans attendre l' expiration du delai de cinq ans et 
sans avoir a faire usage de la marque avant la fin du delai. 

L'incontestabilite ne fera na turellement pas obstacle a l'annulation de 
la marque pour d' autres motifs que ceux decoulant de l' existence d'une 
marque anterieure, par exemple pour defaut d 'usage. Quant au titulaire 
du clroit anterieur, il conservera la faculte d'user de son droit a la m arque 
et de l'opposer a d es tiers. 

L a solution proposee par le Congres de V enise entrainc naturellement 
le risque que deux marques identiques coexistent et soient utilisees pour 
des produits iclentiques ou analogues par des titulaires differents. Le con
sommateur pourrait ainsi etre induit en erreur. Pour eviter une eventuelle 
confusion, nee de l 'incontestabilite attribuee a une marque posterieure, 
la resolution acloptee reserve aux lois na tionales la possibilite de prevoir 
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que le juge pourra imposer des mesures de clifferencia tion concernant les 
conditions cl'utilisation de la marque devenu e incon tes table ou de la m ar
que an terieure ou encore des deux marques . 

Le Groupe suisse dans sa majorite etait favorable a l' incontes tabilite de 
la m arque. L a solution donnee au probleme par le Congrcs de V cnise est 
de nature a lui donner satisfac tion . Encore faut-il, bien entendu, qu e les 
]ois nationales s' en inspiren t. 

La question de la protection du nom commercial (question 4 1 A) a fait l'obj et 
d 'un reglement particl ( cf. Annuaire 1969 II, p. 153 et 166) . L e Congres 
a en effet adopte un certain nombre de principes en vu e d'e tablir un rcgime 
commun de protection minimum: Je nom commercial a etc defini comme 
une dcsignation distinguant une entreprise de production, de vente ou 
de services . Ce nom doit fai re l'obj et d 'un droit exclusifpouvant etre aequis 
par l'usage ou p ar un enregistrement. Le nom commercial notoire doit 
en outre etre protegc contre son empJoi pour dcsigner d es entreprises ayant 
des objets differents lorsqu 'un prejudice en rcsulte pour l'ayant droit. 
E tant donnc les divergences de vues importantes su r les autres points 
examincs soit par le Comitc exccutif d 'Hclsinki (cf. Annuaire 1967 III, 
p. 50) soit p ar les rapports des groupes nationaux pour le Congrcs de 
V enise (cf. Annu aire 1968, p . 233- 286), 1c Congres a dccide qu e l'ctude 
de la question serait poursuivie, notamment en ce qui concerne l' extension 
de Ja prote.ction accordee a un nom commercial connu ou ayant acquis 
une certaine reputation dans le pays considere sans y etre utilise Oll en
registre. Une eventuelle reforme de l'ar t. 8 de la Convention de Paris sera 
egalement examinee. 

Les autres questions traitces a Venise n 'ont pas pu faire l'obj et de rcso
lutions, etant donne les opinions divergentes qui se sont m anifestees . C' est 
ainsi que le Congres a renvoye au Comitc executifpour etude en vu e d'un 
prochain Congrcs les questions concernant les inuentions d' emjJloyes ( qu es tion 
4-0 A), le certificat d'auteur d'inuention (ques tion 42 A), les ejfets de la territorialite 
des droits de marque en cas d'importation non autorisee de produits ( question 47 A) 
et l' application des aiL 2 et 15 de la Conuention de Paris ( question 48 B rela tive 
a l' « ouverture » d'une conven tion et a son accessibilitc) . 

Ces diverses questions ayan t fait l'obj et de propositions concretes de la 
part du Comite exccutifd 'Hclsinki (cf. Annu aire 1967 III ), le moins qu 'on 
puisse dire, c'est que les participants aux congres de notre Association ne 
s'en laissent pas imposer et entendent user de leur droit de se prononcer 
librement ! On peut, il est vrai, aussi en tirer la conclusion qu'en raison du 
grand nombre de congressistes - certaines seances de travail reunissent 
plus de 400 personnes - toutes les propositions nouvelles par rapport aux 
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textes suggeres par le Comite executif ouvrent la voie a une discussion au 
cours de laquellc des idees tres differentes !es uncs des autres sont emiscs, 
qui n'ont frequ cmment pas fait l'objet d'un examen prealable au sein des 
groupcs nationaux et qu'il n'est guere possible, dans le peu de tcmps a 
disposition, de ramener a un commun denominateur sous la forme d 'un 
compromis acceptable pour la grandc majorite. 

Le Congres de Venisc a egalement ete !' occasion d 'u ne revision partielle des 
statuts de l'AIPPI, qui a porte sur deux points principaux: tout d'abord !es 
pouvoirs du Comite executif ont ete dargis et lcs groupes nationaux impor
tants auront a l'avenir davantagc de rcprescntants qu e jusqu ' ici. II est 
devenu necessaire de donner au Comite cxecutif de nouvelles attributions 
pour tenir compte de l' evolution rapide de la situa tion dans le domaine 
de la propriete industriell e. L' AIPPI ne s'occupe plus, comme par le 
passe, essentiellement de preparer lcs revisions de la Convention de Paris 
et d es arrangements particuliers. Elle doit sc preoccuper des problemes de 
)'heure tels que ceux concernant le Plan PCT et la Convention etablissant 
un brevet europeen. D'autrc part, le rythme des congres, qui depuis 1960 
se tiennent tous les trois ans, ne permet pas a l' AIPPI d'attendrc qu e d es 
resolutions aient ete acloptees lors de telles manifestations pour prenclre 
position. 

Les reunions du Comite executifsont du res te aussi lrop cspacees - puis
qu'elles se tiennent egalemcnt tous les trois ans, soit l' annee apres un con
gres - pour pouvoir faire entrendre la voix de l' AIPPI toujours au bon 
moment. C'est bien pourquoi depuis 1957, les presiclents se sont reunis a 
intervalles irreguliers, lorsque les questions a examiner ne souffraient pas 
de reta rd, en une Conference des Presiclen ts. Celle-ci a ete insti tutionalisee 
a l'occasion de la revision des statuts intervcnue au Congres de Venise. 
Sous le nom de Conseil des Presidents, un organe de l' AIPPI a ete cree, clont 
les principales a ttributions sont de conseiller le Bureau de l' Association, 
d'executer les missions qui lui sont confiees par !'Assemblee generale et 
le Comite executif, d'etablir !'ordre du jour des reunions du Comite cxe
cutif et eventu ellement de l' Assemblee generale et, en cas cl'urgence, 
d 'adopter des resolutions ou des vceux au nom de l' Association. 

Etant clonne la revision partielle des statuts, et independamment de 
toutes les autres questions traitees, le Congres de V cnise peut etre considere 
comme une etape importante dans la vie de l 'AIPPI en general et dans 
les possibilites de s' exprimer et de faire connaitre ses avis en particulier. 

Au cours du Congres, le Comite executif s'est reuni comme de coutume 
a deux reprises afin en particulier de regler un certain nombre d'affaires 
administratives et de discuter du programme de travail de l' Association. 
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D'autrc part, une Conjerence des presidents - la derniere sous ce titre - a 
siege pour examiner le Pl an PCT des BIRPI, pour etablir le pragramme 
de travail du Comite executif de Madrid et mettre au point Je prajet de 
modification des Statuts prescnte pour adoption au Congres reuni en As
semblee generale. 

Lors de la seance de cloturc, le Congres a accepte a l'unanimite l'invi
tation faite par le Graupe mexicain de tenir le prachain Congres a M exico
City en 1972 et M. ANTONIO Rurz GALLINDO jr. , industriel mexicain, a ete 
elu president de l' AIPP 1 pour les trais prachaines annees . 

Quatre nouveaux membres d 'honncur de l' AIPPI ont ete design es : le 
presiden t sortant de l' Association, M . GIOVANNI AGNELLI (Italie) et le 
rapporteur general, M e PAUL MATHELY, ainsi que M. RICHARD MosER 
VON FILSECK (Republique federale d' Allemagne) et M. REINHOLD CoHN 
(Israel). 

Enfin, en vue de seconder le rapporteur general, M e PAUL MATHELY, 
et le secretaire general, M. RUDOLF BLUM, l' Assemblee a elu commc assis
tant du premier M e GEOFFROY GAULTIER (France) et comme assistant 
du second M. ALFRED BRINER (Suisse). J e lesen felicite tous deux, et parti
culierement M. BRINER, qui est un membre devoue et actif du Graupe 
su1sse. 

Les reunions de La Haye et de Munich du Conseil des Presidents 

A peinc cree en tant qu'organe de l'AIPPI par les nouveaux statuts, le 
Conseil des Presidents s'es t reuni a La Haye du 8 au 10 decembre 1969. Il 
s'est essentiellement occupe du Plan PCT et il a reaffirme l'opinion deja 
exprimee precedemment ( cf. Resolution de la Conference des Presidents 
de Buenos Aires, Annuaire AIPPI 1968, p. 25) que le systeme de recherches 
devrait etrc centralise aupres d 'un organe unique SOUS autorite interna
tionale. 

Selon toute vraisemblance, cette praposition pourtant sage et logique 
ne sera pas acceptee, du fait qu'un systeme decentralise est d'ores et deja 
prevu. Le Conseil des Presidents a toutefois rappele que les deux conditions 
suivantes devaient etre reunies pour une eventuelle acceptation de la de
centralisation: a) ce systeme devrai t n' etre que pravisoire et transi toire et 
b) le principe du systeme centralise devrait expressement etre inscrit dans 
le Traite; le Comite de coordination qui est prevu devrait en particulier 
avoir pour täche de preparer et de realiser la centralisation de la recherche 
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( cf. r esolution de Ja Conference des Presidents de Zurich, Annuaire AIPPI 
1969 II, p . 40). 

Le Conseil d es Prcsidents de La Haye a en outre pris connaissance des 
propositions d es BI RPI visan t d 'une part a reviser l ' Arrangement de M a
drid eoncernant l'enregistrement interna tional des m arques de fabriqu e 
et de commerce et d 'autre par t a percevoir une taxe lors de la revendi cation 
d 'une p riorite. J' au rai encore l'oceasion de revenir sur la premiere de ees 
deux questions, l'examen de la seeonde etan t pour le moment suspendu 
du fa it d es obj ections soulevees tant par lcs milieux interesses que par la 
plupart des administrations nationales . 

L a p rochaine reunion du Conseil des Pres idents se tiendra a Munich du 
23 au 26 m ars 1970. Elle sera avant tou t consacree au droi t europeen des 
brevets et mettra au poin t les instructions a donner aux representants de 
l' AIPPI qui p ar ticiperont a Luxembourg a la troisieme session de la 
Conference intergouvernementale pour l'institution d'un systeme de de
livrance des brevets (21 - 24 avril 1970) . Le Conseil reprendra en outre 
l 'examen de la revision de !'Arrangement de Madrid et il s'oecupera aussi 
de la red action des nouveaux reglements de l' AIPPI, devenue necessaire 
a la suite de la revision des statuts . 

Le Comite executif de Madrid 

L a p rochain e rcunion du Comite executif aura lieu a M adrid du 19 au 
24 octobre 1970. Les questions q ui seront examinees sont tout d' abord 
celles dontj 'ai dej a parle , qui on t ete soumises au Congres de Venise et qui 
n 'on t p as pu faire l 'obj et de resolu tions - a l'excep tion de la question des 
inven tions d 'employes clont l'etude sera reprise ulterieurement - et ensui te 
trois ques tions nouvelles ( cf. Annuaire AIPPI 1969 II, p. 345) : 

1. L' application de La Convention jJour la protection des obtentions vegetales. Cette 
Convention, du 2 decembre 196 1, est entree en vigueur 1c 10 aou t 1968 
entre le Royaume U ni , les Pays-Bas, la R epublique federale d ' Alle
magn e et le D anem ark . Elle souleve un cer tain nombre de questions en 
ce qui eoncerne les brevets et lcs marques . Il est clone utile de faire le 
point de la situation dans les differents pays afin de savoir si l' AIPPI doit 
ou non s'entremettre pour une application aussi large que possiblc de 
eette Convention . 

2. La riforme eventuelle de l' Arrangement de lvl adrid concernant l' enregistrement 
international des marques . Divers pays membres de l' Arrangement critiquent 
un cer tain nombre de ses dispositions. D'autre part, des pays non membres 
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souhaiteraient certaines reformcs qui leur pcrmcttraicnt - peut-etre -
d'adh crer a l'Arrangemcnt. 

3. Enfin, Ja question du know-how, difmition et regime juridique. On sait que 
le know-how j ouc un r6le toujours plus important pour 1c transfcrt des 
connaissanccs techniques et qu e lcs pays en voie de clevcloppcmcnt s'y 
intercsscnt tout particuliercment. La Comrnission economique pour l'Eu
rope s'en est occupee et la Chambrc de commerce internationale egale
ment. 11 a paru opportun qu e l' AIPPI cn fasse aussi l'obj et cl'unc etucle. 

Au sein du Groupc suissc, des rapporteurs ont ete designes pour chacune 
des huit qu cstions portees a l'ordrc du jour du Comite executif de Madrid, 
saufpour ccl le relative au eertifica t cl' auteur d 'invention (qucstion 42 B). 
Il convicnt cn effet que les pays qui connaissent ce clocument - assimile 
clepuis Ja Conference de Stockholm de 1967 au brevcl d'invention en ce 
qui conccrne 1c clroit de priorite unioniste - prescntent tout cl' aborcl des 
rapports avant quc les autrcs groupcs puissent sc prononcer sur l'oppor
tunitc de faire figurcr 1c ccrtificat d'autcur cl'invention clans l' enumera tion 
des droits de propricte industrielle de l 'art. 1 er de la Convention de Paris. 
On cloit en cffct etre fixe sur les consequcnccs qui en resulteraicnt pour les 
au lres clispositions conventionnellcs. 

Le Groupc suisse a discute et adopte au cours d'une seance de travail 
tenu c a Bernc 1c 2 m ars 1970 lcs proj cts de rapports prepares par ceux de 
nos membres qui ont bien voulu sc charger cl 'examiner lcs diverses ques
tions au sein de groupes de travail ad hoc. La cliscussion de cleux questions 
a toutcfois ete reportee a notre assemblee cl' aujourd'hui: ccl lc du know
how ( question 53 B) et cclle de la proprictc industrielle dans Jcs pays en 
voic de devcloppement ( question 45 B) . 

Etant clonne quc lcs membres du Groupe suisse ont r e<_;u tous les proj cts 
de rapports et qu'ils recevront encore lcs proces-verbaux de la seancc de 
travail du 2 avril et de notrc asscmblee generale, meme ceux qui n'ont 
pas participe a ces deux reunions seront exactement rcnscignes sur les 
modifications apportees aux proj cts et lcurs motifs. J e puis clone me con
tenter de m'y referer, tout en precisant que les rapports du Groupe suisse 
figureront cgalcment dans l' Annuairc AIPPI 1970 consacre au Comite 
executif de M adrid. 

Afin de prcparer le mieux possiblc Ja reunion de Madrid, il a ete decide 
que pour chaque question, les groupes nationaux eommuniqueraicnt au 
Sccretaire general de l' AIPPI lcs noms de leurs rapporteurs et que le 
R apportcur general de l' AIPPI lcs reunirait dans le eourant de l' ete pour 
ehercher a coordonner dans toute la mesure du possiblc les propositions 
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des groupes. Esperons que ce « travail d 'approche » donnera de bons re
sultats. 

Les Bureaux internationaux reunis pour la protection 
de la propriete intellectuelle 

Le Laos ayant denonce la Convention de Paris et lcs Bureaux internationaux 
reunis pour la protection de la propriete intellectuelle (BIRPI) n'ayant 
pas enregistre de nouvellcs adhesions au cours de l'annee, l'Union de Paris 
comptait, au 31 decembre 1969, 78 Etats, dont 52 lies p ar l' Acte de Lis
bonne de 1958, 23 par l' Acte de Londres de 1934 et trois par l' Actc de 
La H aye de 1925. Fait a signaler, l' Autriche a adhere a l' Acte de Lisbonne 
avec effet au 30 novembre 1969. Quanta l'Acte de Stockholm de 1967, 
il n'est p as encore entre en vigueur. 

Aucune modification n' est intervenue en 1969 en cc qui concerne les 
Etats membres d es Unions particulieres de Madrid (indications de provenance 
et enregistrement des marques), de Stockholm (appellations d'origine) et 
de La Haye (dessins et modeles industriels ). Cependant, au debut de 1970, 
l'Au triche a ratifie, avec effets au 8 fevrier 1970, l'Acte de Nice de ]'Ar
rangement de M adrid concernant l' enrcgistrement international des mar
ques; par consequent, seuls le Maroc et le Vietnam sont encorc rattaches 
au texte de Londres de 1934. D'autre part, le texte de Londres continue 
de lier les quatorze Etats membres de l' Arrangement de La Haye, car 
l' Acte de 1960 n' a jusqu'ici ete ratifie que par la France, le Liechtenstein 
et la Suisse et n' est, de ce fait, pas encore entre en vigueur; l'Espagne a, 
en revanche, ratifie l'Acte de Monaco (questions financieres). L'Autriche 
ayant de son c6te adhere a l' Arrangement de Nice concernant la classification 
internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des 
marques, le nombre des Etats membres de cet Arrangement a passe a 
vingt-cinq . Quant a l'Arrangement de Locarno instituant une classification 
internationale pour les dessins et modeles industriels, il est evidemment 
de date trop rccente (8 octobre 1968) pour etre deja en vigueur. 

La Convention instituant l' Organisation mondiale de La propriete intellectuelle 
( OMPI), signee a Stockholm le 14 juil let 1967, entrera en vigueur le 
26 avril 1970, les conditions prevues se trouvant reunies: acceptation de 
la Convention par dix Etats membres de la Convention de Paris et par 
sept Etats membres de la Convention de Berne, les pays membres des 
deux conventions etant comptes pour chacune des conventions. Au mo
ment de son entree en vigueur, l'OMPI comptera douze Etats membres 
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(OU treize si l'on ticnt egalcment campte de l'adhesion de la Republique 
democratique allemande), clont la Suisse . Les Chambres federales ont en 
effet approuve, 1c 2 decembre 1969, les Actes adoptes par la Conference 
de Stockholm, a l'exception cependant des a rt. 1 a 21 de la Convention 
de Berne pour la protection des ceuvres litteraires et artistiques et du Proto
cole a cette Convention concernant les pays en voie de developpement. 

Tout au cours de l' annee, les BIRPI ont deploye une intense activite 
en faveur de la protection de la propriete in tellectuelle et on ne peut qu' en 
fe liciter son directeur et ses collaborateurs. Le Prof. G. H. C. BoDENHAUSEN 
a en outre eu le merite de publier un « Guide pour l' application de la 
Convention de Paris» contenant un commentaire des dispositions con
ven tionnelles. Cet ouvrage rendra a n 'en pas douter de precieux services. 

Le Plan PCT a, en 1969, etc au centre des preoccupations des BIRPI. 
Ceux-ci se sont egalcment occupes de la preparation de la revision de 
l' Arrangement de J\;f adrid concernant l' enregistrement des marques et on t collabore 
avec le Conseil de l'Europe en vue de reviser et de rendre universelle 
l' actuelle Convention de Strasbowg sur La classification internationale des brevets. 

Parmi lcs nombreuses autres taches d es BIRPI, il convient de relever 
les deux seminaires de propriete industrielle tenus au Caire du 3 au 7 no
vembre 1969 pour les pays arabes et a Buenos Aires du 11 au 13 novembre 
1969 pour les pays de l' Amerique du Sud. De tels seminaires, de meme 
que !es stages organises aupres de divers offices de brevets de pays industria
lises pour pcrmettre a des fonctionnaires gouvernementaux de pays en 
voie de developpement de se familiariser avec les problemes pratiques, 
constituent a n' en pas douter un moyen utilc et efficace pour faire con
naitre les avantages que prcsente pour le developpement economique de 
tous !es pays une protection adequate des droits de propriete industrielle. 

Les BIRPI preparent en outre, avec la collaboration d 'experts de l'eco
nomie privee, un projet de Lai-type concernant les dessins et modeles industriels, 
qui sera accompagne d'un commentaire. Esperons que ce tte nouvelle pu
blication, comme du reste lcs lois-types dej a mises sur pied par les BIRPI 
en m atiere de brevets et de marques, contribueront a aider les pays en 
voie de developpement a promulguer leurs lois et, sinon a unifier, du moins 
a harmoniser le droit de la propriete industrielle. Les BIRPI envisagent 
l 'elaboration d'une quatrieme loi-type, qui concernerait les appellations 
d 'origine. 

Le directeur des BIRPI, le Prof. G. H. C . BoDENHAUSEN, a ete nomme 
par le Conseil fedcral, le 21 octobre 1969, secretaire general de la nouvelle 
Union creee par la Convention pour la protection des obtentions vegetales, entree 
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en vigueur 1c 10 aout 1968. Ce lien personnel permettra d'eviter les doubles 
emplois et d'assurer, grace a l'experience des BIRPI, un bon fonctionne
m ent des nouvelles dispositions conventionnellcs. 

Revision de l' Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement 
international des marques 

Les BIRPI entreprennent actuellement la revision de l ' Arrangement de 
Jvl adrid concernant l' enregistrement international des marques de fabrique ou de 
commerce. Cette revision vise d'une part a eliminer certaines difficultes 
d 'applica tion qui sont resullees du texte d e Nice du 15 juin 1957 ainsi 
qu'a modifier diverses dispositions pour tenir campte des besoins des pays 
m embres de ]'Arrangem ent et d' au tre part a permettre a de nouveaux 
Etats d 'y adherer. 

L'une d es modifications fondamen talcs proposees consiste a rendre l' en
registrement international completem ent independant de l' enregistrement 
n ational. Cette proposition n 'est p as nouvellc . Elle figurait deja au pro
gramme de Ja Conference de Londres de 1934- et fu t reprise lors de la 
preparation d e la Confcrence de Nice de 1957. Ce n'cst cependant que 
lors de eette derniere revision que Je principe absolu de la d ependance fut 
abandonne au profit du regime actucl, qui m aintient la dependance au 
cours des cinq premicres annces et qui rend ensuite l' enregistrement na
tional independant du sor t rcserve a la marque au pays d 'origine. 

Cctte solution est un compromis qui m e parait heureux entre le systeme 
d e la complete d ependance et cclui de la complete independance. Il con
vient en effet qu e 1c titu laire d'une m arqu e anterieure qui veut demander 
la nullite d'une marque pos tcrieure identique ou analogue a la sienne n'ait 
pas a ouvrir une action d ans tous lcs pays membres de l' Arrangement, 
m ais puisse, par unc dccision judiciairc favorable, prononcee au pays 
d' originc, obtcnir la supprcssion des enregistrements na tionaux dcpcndant 
d e l'enregistrcm ent international. Si Je ti tulairc de 1a marque antcrieure 
a laisse s'ecouler 1c delai d e cinq ans, il nc doit alors s'en prendrc qu'a 
lui-meme s'il est oblige d'ouvrir unc action en nullite dans chacun des pays 
m embres de !'Arrangem ent de Nladrid. Lc titulaire de la marque poste
ri eure doit en cffet, a un momcnt donne, avoir la certitude quc la dispari
tion eventuelle de sa m arque au pays d'origine n'entrainera pas la pertc 
d es autrcs cnrcgistrcments nationaux. C'est p ar consequent en sc fondant 
sur de bons motifs qu c notre Graupe a d ecide, a sa seance de travail du 
2 m ars 1970, de proposcr 1c m ainticn du systeme actuel et de ne pas accep-
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ter la nouvelle proposition des BIRPI tendant a la completc indepcndancc 
des enregistrcm cnts internationaux. 

Actuellement, le depot international ne pcut se faire qu'une fois le depot 
national effectue et par l'intermediaire de l'administration du pays d'ori
gine. Lc dep ot direct aupres des BIRPI serait a premiere vue une facilite 
donnee aux usagers. Il y a toutefois lieu d 'admettre qu e certains pays 
voudront conserver l 'obligation du depot par l'intcrmediaire de l'adminis
tration nationale. Au surplus, cette derniere voie parait indispensable si 
l 'on m aintient le principe de Ja dependance de la m arqu e au cours des cinq 
premieres annees. 

A Nice en 1957, on a introduit la limitation territoriale facultative, qui 
donne aux pays qui le desircnt Ja possibili te de declarer qu 'ils n'accepteront 
un enregistrement provenant d'un dep ot international que si le deposant 
l'a expressement demande et s'il a paye la taxe speciale prevue a cet effet . 

Etant donne qu'un grancl nombre de pays sc sont mis au benefice de cette 
rescrve et qu e Ja limitation territoriale obligatoirc a ete prevue dans le 
texte de 1960 de l' Arrangement de La H aye sur le dep ot international des 
dessins et modeles industriels (non encore entre en vigu eur), j e ne pense 
pas qu'il y ait lieu de s'opposer a l'introduction d'une tclle obligation en 
ce qui concerne l' cnregistrement international des marques. Certes, cela 
en trainera pour les usagers une augmentation des taxes a payer. En re
vanche, les administrations d es pays dans lesquels de nombreuses marques 
internationales sont enrcgistrees sans que lesdits pays se soient mis au 
benefice de la reserve prevuc a Nice - c'est Je cas de la Suisse et de la R epu
blique federale d' Allemagne, par exemple - beneficieront de recettes ap
preciables qui lcur echappent actuellcment. D'autre part, les deposants 
choisiront les pays Oll ils desirent etre proteges en fonction de leurs besoins, 
cc qui permet tra d'eviter dans une certaine mesure ce qu'on a coutume 
d'appeler «l'encombrement d es registres» par des marques non utilisees. 

Le texte de Nice a introduit un emolument supplementaire de 25.- fr. s. 
a percevoir pour chaque classe en sus de la troisieme. Les administrations 
nationales estiment que cela ne freine pas suffisamment le depot de marques 
defensives. Les BIRPI declarent qu 'on p ourrait prevoir, si l'on entend 
tcnir campte des doleances des offices nationaux, soit d' augmenter le mon
tant de la taxe supplementaire soit de perccvoir la taxe de 25 .- fr. s. pour 
chaque classe ou a partir de la deuxieme ou de la troisieme classe. Notre 
association a accepte le principe d 'un relevement des taxes. 

Certains pays qui ne sont pas membres de l'Union de Madrid exigent 
l'accomplissement de formalites particulieres lors du depot ou apres l' en
registrement de Ja marque; par exemple une declaration de l'intention 
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d'utiliser la marque ou un usagc effectifprealablement au dep6t ou encore 
la presentation d'un «affidavit» apres un certain delai justifiant l'usage 
de la marque. 

Admettre l'obligation de formalites additionnelles au moment de l' en
registrement ou apres aurait pour effet de modifier les bases fondamentales 
de l'Arrangement, qui a ete institue, ne l'oublions pas, pour faciliter dans 
toute la mesure du possible aux milieux interesses le dep6t de leurs marques 
dans les divers pays de l'Union particuliere. C'est la raison pour laquell e le 
Groupe suisse s'est prononce contre l'insertion dans le. texte actuel de nou
velles exigenccs. Cela d'autant plus qu'on creerait par la un precedent 
dangereux, les administration nationales n'ayant que trop tendance a vou
loir en toutes occasions reserver leur legislation nationale. 

Actuellement, les pays membres de l'Union de Madrid ont un delai 
de douze mois pour refuser l' enregistrem ent de la marque. Il a expresse
ment ete prevu, lors de la revision de Nice, que tous les motifs de refus 
devaient etre indiques pendant ce delai. Lcs BIRPI proposent de maintenir 
le delai de douze mois par exemple pour des refus fondes sur une cause 
absolue de nullite et de le prolonger a 18 mois pour les refus fondes sur 
une anteriorite. Le delai pour faire valoir les motifs de refus ne doit pas 
etre trop long, sinon !es administrations nationales n'ont pas de raison de 
proceder avec diligence et il en resulte une insecurite pour le titulaire de 
l'enregistrement international. On doit cependant tenir compte du fait 
qu'avec la pratique actuelle, le delai effectif a disposition des administra
tions nationales est inferieur a douze mois, etant donne le temps qui s'ecoule 
entre l' enregistrement international et sa communication aux administra
tions nationales. C'est la raison pour laquelle le Groupe suisse s'est rallie 
a la proposition de determiner la date de l'enregistrement international 
par la date de la publication de l'enregistrement. Ainsi, lcs administrations 
nationales beneficieront d'un delai effectif de douze mois. 

La tendance actuelle dans les divers pays de reduire les delais de pro
tection pour eviter l' encombrement des registres a amene !es BIRPI a se 
demander s'il ne conviendrait pas de fixer a dix ans la duree de la protection 
accordee par l'enregistrement international, qui est actuellement de vingt 
ans. Etant donne que l' avant-projet de nouvelle loi suisse sur les marques 
prevoit egalement une protection de dix ans, le Groupe suisse s'est rallie 
a cette proposition. 

Les BIRPI estiment qu'il pourrait etre utile de prevoir l'inscription des 
licences au registre international. Ces inscriptions seraient notifiees aux 
administrations des pays interesses, qui pourraient les examiner et, le cas 
echeant, notifier au Bureau international leur refus de les reconnaitre. 
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Cette question a egalement ete etudiee a l'occasion de la revision de la loi 
sur les marques et les milieux economiques interesses se sont prononces 
categoriquement contre une obligation d'enregistrer les licences. Il n'y a 
pas lieu d'etre d'un autre avis en ce qui concerne l'enregistrement inter
national. 

Les BIRPI se demandent s'il ne conviendrait pas de diversifier da van tage 
la clef de repartition prevue pour la repartition des taxes pen;ues entre les 
pays contractants. Cette question regarde avant tout les administrations 
nationales. 

L'adoption de l' anglais comme seconde langue de travail pourrait na
turellement, comme le relevent les BIRPI, faciliter l'adhesion de nouveaux 
pays. Il en resulterait une augmentation des frais correspondant a 20.-/ 
25.- fr . s. par depot. Le Groupe suisse a estime qu'il scrait suffisant de 
publier la liste des produits et des services pour lesquels il sera fait usage de 
la marque dans la langue utilisee par le deposant. Cela eviterait des com
plications eventuelles en cas de divergences de sens dans les listes publiees 
en deux langues et n'entrainerait pas une trop forte augmentation des 
frais. 

Certains milieux proposent que les BIRPI procedent a des recherches 
etendues aux marques nationales deposees dans les pays membres de 
l'U nion de Madrid. Cette extension entrainerait cependant des frais con
siderables. La question n'est pas urgente, mais eile est a suivre. 

Un comite d'experts se reunira a Geneve du 13 au 17 avril 1970 pour 
proceder a un premicr echange de vues. J'admets qu'il etablira une liste 
des questions a soumettre pour examcn aux Etats membres de l' Arrange
ment de Madrid et a ceux qui sont eventuellement susceptibles d'y ad
herer. 

En ce qui concerne les modifications a apporter au texte de l' Arrange
ment afin de faciliter l'adhesion de nouveaux Etats, une certaine reserve 
s'impose. Actuellement en effet, l ' Arrangement, en depit des imperfections 
inherentes a tout accord international, fonctionne a la satisfaction des 
milieux et des pays interesses. On ne doit clone pas, sous le seul pretexte 
de nouvelles adhesions eventuelles, modifier des dispositions qui ont fait 
leurs preuves. Il serait par consequent indispensable, si les Etats m embres 
sont prets a faire des concessions pour permettre a d'autres Etats d'adherer, 
de prevoir expressement que le nouvel Arrangement n'entrera en vigueur 
que si un nombre determine d'Etats non membres ayant un nombre egale
ment determine d'enregistrements annuels l'ont ratifie ou y ont adhere. 
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Plan pour l'etahlissement d'un Traite de cooperation eo matiere 
de brevets (Plan PCT) 

Les BIRPI ont publie dans le courant de 1969 une nouvelle version du 
proj et de Traite de cooperation en matiere de brevets (Plan PCT) et de son Regle
m ent d'execution. Ces versions ont pris en consideration les resultats des 
deliberations du comite d' experts de decembre 1968 et des nouvelles con
sultations des gouvernements et des organisations internationales gou
vernementales et non gouvernementales. 

Un comite d'experts est actuellement reuni (9- 20 mars) a Geneve pour 
un d ernier echange de vues sur les questions de principe que pose le Traite 
ainsi que pour sa mise au point et celle du texte du R eglement d'execution. 
Lcs projets definitifs seront ensuite examines par une conference diploma
tique qui se tiendra a Washington du 25 mai au 19 juin 1970. 

Le but principal du proj et est d'eviter la multiplication des recherches 
de nouveautes effectuees parallelement dans un grand nombre de pays et 
de donner si possible unc base commune aux examens auxquels se livrent 
les diverses administrations nationales qui connaissent l'examen de nou
veaute. Le projet actuel est de ce fait divise en deux parties: la premiere 
concerne la recherche de nouveaute et la seconde la procedure d'examen. 

La Commission d'etude du Groupe suisse (presidee par M. CHRISTIAN 
SoRDET) s'est declaree d'une fa<_;:on generale en faveur du projet PCT, du 
moins en ce qui concerne sa premiere partie. Des divergences existent en 
revanche quant a l' opportunite de la seconde par tie visant a la delivrance 
d'un rapport d'examen preliminaire de nouveaute. Etant donne qu'il n' es t 
pas prevu d'obligation, pour les Etats souscrivant au Traite, d'appliquer 
cette seconde partie, la question pourra etre revue ulterieurement en toute 
tranquillite et aussi en connaissance de cause. 

En ce qui concerne la recherche documentaire proprement dite, tous 
les milieux interesses aussi bien en Suisse qu'a l' etranger sont formels: la 
solution la plus opportune serait de confier a un seul organisme - !'Institut 
international des brevets de La H aye - le soin de faire des recherches do
cumentaires necessaires . On ne doit cependant pas s'etonner que les pays 
qui disposent d'un office national important pratiquant aujourd'hui deja 
l'examen prealable de nouveaute tiennent a le faire participer a la recher
che doGumentaire. C'est pourquoi une decentralisation est prevue, la re 
cherche devant etre effectuee non seulement par !'Institut international 
des brevets de La Haye, m ais aussi par les offices de breve ts d e Moscou, 
Munich, Tokyo et Washington. 
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Cela etant, il faut esperer que la Conference diploma tique suivra l'avis 
exprime par le Conseil des Presidents de l' AIPPI a sa reunion de La H aye 
(8- 10.12. 1969), a savoir qu 'une collaboration etroite devra etrc instituee 
entre les diverses offices de recherches, qui devront travailler sur une base 
commune. Il est en effet important, si l'on veut un j our obtenir une uni
fication, que les systemes de recherche appliquee soient des le debut aussi 
proches que possible les uns des autres. 

Une autre question controversee est celle d es effets de la demande inter
nationale. Alors que dans le proj et de 196 7 la demande internationale 
n'avait lcs cffets d 'une demande nationale qu 'apres avoir ete communiquee 
avec le rapport de recherche, le proj et de decembre 1968 accordai t a la 
demande internationale les effets d'une dem ande nationale d es son depot. 
Une nouvelle disposition fut ajoutee dans Je projet de mars 1969 prevoyant 
la « liberte de chaque Etat contractant de prescrire toutes conditions mate
rielles de brevetabilite ... » et « d' appliquer, lorsqu 'il determine la breve
tabi li te d 'une invention rcvendiqu ee dans une demande internationale, 
ses criteres nationaux relatifs a l' etat de la technique ... ». Enfin, dans le 
dernier proj et du 11 juillet 1969, il a encore ete ajoute a cette disposition, 
a la demande de la delegation americaine, un e phrase finale pour preciser 
que « la date effec tive de tou te dem ande internationale aux fins de l' etat 
de la technique ... est reglementee par la legislation nationale ... » . Cette 
phrase a pour but de tenir compte du fameux arre t Hilmer du 28 avril 1968 
selon lequ el la datc determinante pour l 'etat de la technique est cel le du 
depot aux Etats-Unis et non pas la date de priorite invoquee. 

La proposition americaine est grave de consequenccs en ce qu'elle a 
pour but de reserver entierement la legislation nationale pour juger d es 
conditions du depot. Ce qui est en outre deplaisant, c'est que la delegation 
des Etats-Unis laisse entendre qu e l'acceptation de cette condition est in
dispensable pour que ce pays puisse signer et r atifier la Convention qui va 
etre negociee a Washington. Or, le <langer existe qu 'en vue d 'obtenir son 
adhesion au Plan PCT, les Etats europeens acceptent la clause incriminee 
et que finalement ce sacrifice se revele vain, les Etats-Unis s'abstenant de 
ratifier la Convention. On ne peut s'empecher de se rappeller que lors de 
la revision a La H aye en 1960 de l' Arrangement sur le depot des dessins 
et modeles industriels, c' est aussi pour permettre l'adhesion des Etats-Unis 
qu'un grand nombre de dispositions ont ete modifiees, supprimees ou 
ajoutees sans pour autant que ce pays aitjusqu'ici ratifie le nouveau texte 
ou meme laisse entendre qu'il avait l'intention de le ratifier. 
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Le projet cle hrevet europeen de la CEE 

J' ai eu l 'occasion dans mon rapport de l'annee dernierc (cf. Revue suisse 
de la propriete industrielle et du droit d'auteur 1969, fase. 1, p.2lss. ) de 
parler de la relance de l'idee du brevet europeen et en particulier des 
principes de base retenus par la CEE pour etre discu tes avec d 'autres pays 
europeens en vue de conclure une convention visant a l' institution d'un 
systeme de delivrance des brevets, etant entendu que les six pays du Marche 
commun mettraient parallelement au point une seconde convention, re
servee aux pays de la CEE, creant un brevet uniqu e avec toutes les con
sequences en resultant. 

C' est ainsi qu 'une Conference intergouvernementale pour l'institution 
d'un systeme europeen de delivrance des brevets a tenu sa premiere session 
a Bruxelles le 21 mai 1969. Outre lcs six pays de la CEE et les sept pays de 
l' AELE, le Portugal et l' Espagne ainsi que la Greee et la Turquie partici
perent a la reunion qui aceepta les principes contenus dans le memoran
dum du 17 mars 1969 adopte par le Conseil des Communau tes europeennes . 
L a Conference constitua un groupe de travail charge d' etablir des pro
positions pour le droit de procedure de delivrance d es brevets. La Suisse 
a ete representee a ce groupe de travail , qui s'est reuni en juillet, octobre 
et novembre 1969. 

La Conference intergouvernementale a tenu une deuxieme session a 
Luxembourg du 12 au 16janvier 1970. Elle a procede a un premier examen 
de l' avant-proj et - etabli pa r le Groupe de travail - des dispositions con
ventionnelles qui pourraient regir la brevetabilite des inventions et la 
procedure de delivrance des brevets europeens. La Conference a toutefois 
entendu ne pas prendre de decision definitive avant de connaitre l'avis 
des milieux interesses. 

L es dispositions conventionnelles elaborees par le groupe de travail et 
reprises par la Conference comprennent six parties et traitent 1) des dis
positions generales, 2) du droit des brevets, 3) de l'Office europeen des 
brevets, 4) de la demande de brevet europeen, 5) de la delivrance du brevet 
et 6) du maintien en vigueur de la demande pendant la procedure. Les 
autres questions qui devront etre prises en consideration dans la Conven
tion ont ete confiees a l'examen du groupe de travail dej a constitue et de 
trois autres groupes de travail, qui traiteront des questions relevant du 
droit international public, du statut du personnel de l' Office europeen et 
des dispositions financieres . 
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Les membres de notre assoeiation ayant r e<_;:u la eirculaire d'information 
du «Vorort » de l'Union suisse du commerce et de l'industrie du 20janvier 
1970, j e ne m'etendrai pas sur !es travaux de la deuxieme session de la 
Conference, mais me bornerai a examiner quelques points importants. Cela 
d 'autant plus que tous les interesses ont la possibili te de se procurer aupres 
des Communautes europeennes l' avant-projet de Convention ainsi que le 
rapport general et les rapports particuliers concern ant les differents cha
pitres. 

Des l'ouverture de la session, la question fondamentale de savoir si la 
Convention devait prevoir uniquemen t un systeme commun de regles et 
de procedure pour la delivrance des brevets (approche minimale) ou s'il 
convenait d' etablir en outre une legisla tion commune concernant les regles 
a appliquer pour juger de la validite des brevets apres leur delivrance 
(approche maximale) a fait l'obj et d'un premier echange de vues. La Con
ference s'est prononcee a une tres fo rte majorite pour que la question d'une 
approche maximale soit examinee attentivement et elle a envisage deux 
possi bili tes : 

- elaborer une convention limitee a la procedure pour la delivrance d es 
brevets et prevoir dans un protocole separe - auquel pourraient adherer 
les Etats desirant s' engager davantage - des dispositions communes rela
tives a la validite des brevets apres leur delivrance, ou 

- elaborer une convention ne portant pas seulement sur la procedure 
de delivranee des brevets, mais aussi sur la validite des brevets apres leur 
delivrance, tout en prevoyant la possibilite pour les Etats qui estimeraient 
ne pas etre en m esure d 'accepter des dispositions communes relatives a 
la validite des brevets de fai re une rt!serve et de n'accepter par consequent 
que le systeme commun de regles et de procedure pour la delivranee d es 
brevets . 

J e erois pouvoir dire que les milieux economiques suisses interesses sont 
dans une tres large majorite en faveur d'une approche maximale . Cela est 
du reste dans la logique d es choses, car seule une telle approche donnera 
l'assurance juridique indispensable que le brevet delivre sur la hase d'une 
procedure europeenne et transforme des Süll octroi en un faiseeau de brevets 
nationaux ne fera pas l'obj et d'un traitement different de pays a pays en 
ce qui concerne la validite. Une telle attitude est du reste egalement con
forme a celle que notre pays a adoptee au moment des discussions ayant 
trait a l' avant-proj et de la CEE de 1962. A l'epoque en effet , aussi bien par 
ecrit que de vive voix, la Suisse a fait connaitre Süll d esir d'etre associee a 
la Convention europeenne envisagee clont le projet allait beaucoup plus 
loin que l' actuel, puisqu'il avait pour but de creer non pas un faisceau de 
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brevets, mais un brevet unique avee toutes les eonsequenees en resultant 
du point de vue de la validite, de la nullite et de la eontrefac;on . On peut 
clone esperer qu'aujourd'hui eomme alors, la delegation suisse a la Con
ferenee intergouvernementale pour l'institution d'un system r. europfrn de 
d elivranee des brevets - a laquelle votre presidcn t a l'honneur d'apparte
nir - mettra tout en a::uvre pour la realisation de l'approche maximale. 

Selon l'avant-proj et actuel, la proeedure de d elivrance des brevets 
europeens SC deroulera en trois phases: 

La premiere phase sera obligatoire; elle comprendra un exam en de la 
d emande de brevct qu ant aux vices de forme et aux irregularites mani
fes tes effectue par une seetion d' examen ainsi qu 'unc reeherehe portant 
sur l' etat de la teehnique effeetuee par !' Institut interna tional des brevets 
(IIB) d e La Haye. L' cxamcn donnera lieu a l' aeeeptation ou au refus de 
la demande. Quant a la r eeherche d e l'IIB, elle nc conduira qu' a un avis 
joint a la demande. Si eell c-ci est aceeptee, elle scra publiec 18 mois apres 
sa d ate de priorite avec l' avis sur l' etat d e la teehniqu e. Le proj et, contraire
ment a celui de 1962, ne prevoit clone pas l'oe troi d'un brevet provisoire. 

La deuxieme phase eomprendra un examen complet de la d em ande par 
une division d'exam en qui contr6lera si la d emande satisfai t a toutes les 
conditions materielles et formelles prevues par la Convention. Cet examen 
aboutira soit a la delivrance du brevet soit au rej et de la demande. L 'intro
duetion de l' examen differe etant prevue, eet examen sera faeultatif et ne 
sera effeetue que sur r equetc soit du demandeur soit d'un tiers . 

L a troisieme phase de la proeedure sera ouverte par l' opposition que 
toute personne pourra faire aupres de l'Offiee europeen d ans les douze mois 
qui suivront la publication du brevet. Les avantages retenus en faveur de 
l'opposition differee sont en partieulier les suivants : d'une part les Etats 
contractants auront la faeulte de demander et d e publier au benefiee de 
leurs ressortissants la traduction eventuelle du fascicule de brevet bien 
avant la fin du delai d'opposition et, d 'autre par t, Ja protection n ' interve
nant qu'apres l'oetroi du brevet, le titulaire n 'aura pas a faire lcs frais de 
traduction dans les diverses langues des pays eontractants avant d 'avoir 
obtenu le brevet . 

Le proj et de rapport etabli par la Commission d' etude du brcvet euro
peen, instituee dans le cadre du Graupe suisse, a ete envoye a tous les m em
bres. Nous aurons, aujourd'hui meme, l'occasion d 'en diseuter et d'arreter 
le point de vue que votre president presentera a la prochainc reunion du 
Conseil des Presidents (Munieh 23- 26 mars 1970). 

L a Commission a l'unanimite est opposee a l'examen diflere. Cela pour 
d es raisons de securite juridique evidentes. En effet , tant que l'exam en 
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n' est pas effectue, le systeme d'octroi des brevcts n' est en fait qu'un systemc 
de simple enregistremcnt. On doit ccpcndant tenir compte du fait qu'il 
existe actuellement une tendance a differer l' examen de la demande. Ceux 
qui sont en faveur de l' examen differe invoquent l'argument qu'il est 
inutile et couteux de proceder a un examen pour des demandes qui dis
paraitront a brevc echeance, la statistique enseignant quc 40 a 50 % des 
brevcts nc sont pas maintcnus au dela d'une periode de cinq a six ans. C'cst 
ainsi que lcs Pays-Bas dcpuis quclqucs annccs et la Republiquc federale 
d' Allemagne depuis peu connaisscnt l' cxamcn differe pcndan tune periodc 
de sept ans. La Confercnce intergouvcrnemcntale ne s'est pas encore pro
noncee sur la duree. D es delais de deux, cinq, sept ans ont ete cites; je 
rappelle que l'avant-proj et de 1962 prevoyait un delai de cinq ans. 

La Conference intergouvernemcntale ticndra sa troisieme session du 
21 au 24 avril 1970, au cours de laquelle les representants des organisations 
internationales privees scront cntcndus. Lcs ditcs organisations auront 
ensuitc un delai jusqu'au 31 aout 1970 pour prescntcr leurs propositions 
par ecrit. Une quatriemc session de la Confercnce intergouverncmentalc 
se tiendra dans la dcuxieme moitie de mars 1971; elle prendra des decisions 
sur toutes les dispositions de la Convcntion, du Reglement d 'execution, 
du Reglement des taxes et du Statut du personnel. La Conference se re
unira pour la cinquieme fois dans la deuxieme moitie de juin 1971 et ellc 
entcndra a nouvcau !es represcntants des organisations internationales 
privees, qui pourront sc prononccr sur la basc des tcxtcs qu'ils auront re<;u 
entre temps. Enfin, unc Confercnce diplomatiquc sera convoquee, a 
Luxembourg egalement, vraisemblablement au debut de 1972, pour l' ela
boration et la signature de la Convention. 

Nous aurons encore l'occasion d'examiner au cours des deux prochaines 
annees les diverses questions quc pose la misc au point de la Convention 
instituant un systeme europeen de delivrance des brevets . Il sera cn parti
culicr necessairc de tenir comptc aussi bien de la Convention du Conseil 
de l'Europc unifiant certains elemcnts du droit des brcvets du 27 novembrc 
1963 (non cncore cntree cn vigucur) quc du Traite de cooperation techni
que en matiere de brevct (Plan PCT) qui sera signe a Washington cet ete. 

Il est heureux quc l'idee de la CEE de 1962 d' etablir un brevet europeen 
ait donne lieu au projet actucl de double convention qui permettra tout 
a la fois de sauvegarder les interets des pays membres de la CEE et de 
donner aux autres pays europecns la possibilite de collaborer a une Conven
tion instituant un systeme commun de delivrance des brevcts. 

On ne doit cependant pas oublier qu'une unification veritable du droit 
des brevets - souhaitee par des milieux economiques importants - ne sera 
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realisee que le j our ou la seconde Convention, ac tuellement reservee aux 
Etats membres de la CEE, sera ouverte aux autres pays europeens. 

Les travaux du Conseil de l'Europe 

Le Secretariat du Conseil de l'Europe et les BIRPI-ainsi quej e l'ai releve 
dans mon rapport de l'annee derniere - ont institue en commun un comite 
d' exp er ts charge d' examiner les modifications a apporter a la Convention 
europeenne sur la classification internationale des brevets d'invention pour lui donner 
un caractere plus universel afin de faciliter son adoption dans le mondc 
entier. 

Au cours de 1969, le Comite d'experts s' est reuni a deux reprises: a Berne 
du 14 au 16 avril et a Munich du 21 au 24 octobre 1969. Lors de sa pro
chaine reunion (Paris 7-10.4.1970), le Comite s'efforcera de mettre au 
point la transformation de la Convention europeenne actuelle en un Ar
rangem ent p articulier qui sera conclu dans le cadre de l'Union de Paris. 
La classification internationale des brevets conservera son caractere ad
ministra tif, les Etats membres ayant Ja possibilite de l' appliquer seulement 
a titre accessoire. La mise au point du nouvel arrangement et sa signa ture 
interviendront au cours d'une Conference diplomatique qui se tiendra 
vraisemblablement au printemps 1971 a Strasbourg. 

Etant donne que la Convention etablissant le Plan PCT des BIRPI 
aura des incidences sur lcs formali tes de depöt des brevets, le Comite 
d' experts en m atiere de brevets du Conseil de l'Europe a decide de sur
seoir a l'examen du jJrojet de Convention europeenne sur l'unification des demandes 
de brevet - prepare par un groupe de travail - destine a remplacer la Con
vention europeenne relative aux formalites prescrites pour les demandes 
de brevets du 11 decembre 1953. Une decision analogue a ete prise en ce 
qui concerne l' examen des diverses propositions presentees pour completer 
la Convention europeenne sur l'unification de certains elements du droit des brevets 
d'invention du 27 novembre 1963. L es travaux concernant ces deux ques
tions seront repris apres la Conference de Washington relative au Plan 
PCT. 

En vue de favoriser lcs etudes dans le domaine de la propriete industrielle, 
le Conseil de l'Europe a decide d 'accorder chaque annee des bourses a des 
personnes ayant fait des etudes superieures ou justifiant d'une experience 
dans le domaine de la propriete industrielle desireuses d'entreprendre dans 
un ou plusieurs pays europeens ou aupres d'organisations internationales 
soit des travaux de recherche presen tant un interet europeen soit des tra-
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vaux en vue de completer des etudcs superieures ou de parfaire leur forma
tion par d es etudes de caractere international. Les gouvernements des 
Etats membres du Conseil de l'Europe, lcs BIRPI, l'Institut in ternational 
des brcvets de La Haye, la CEE et l' AELE sont seuls habilites a presenter 
des candidatures. Un comitc de selection compose de trois membres titu
laircs et de trois membres suppleants nommes par le Secretaire general du 
Conseil de l' Europe est charge de l'attribution des bourses. Votre president 
a eu l'honneur d'etre designe comme mcmbre titulaire pour la premiere 
periode. Espcrons que cette action du Conseil de l'Europe favorisera les 
etudes juridiques dans le domaine de la propricte industrielle; les proble
m cs a examiner ne manquent en tout cas pas. 

La protection des indications de provenance 

Le Traite entre la Confederation suisse et la R epublique federale d' Allemagne 
sur la protection des indications de provenance et d'autres denominations 
geographiques du 7 mars 1967, clont j'ai eu l' occasion de mentionner les 
principales dispositions dans mon rapport du 30 mars 1967 ( cf. Revue 
suisse de la propriete industrielle et du droitd'au teur 1967, p.2lss.) est 
entre en vigueur le 30 aout 1969 (cf. le texte du Traite dans RO 1969, 
p . 539ss., et Feuille suisse d es brevets, d es dessins et modeles et d es marques 
1969 I, p.33 ). 

Par ce Traite, lcs parties contractantes, sc fondant sur le principe de la 
reciprocite, ont entcndu empechcr que les dcsignations evoquant le pays 
d'origine soient utilisees dans l'autre Etat pour d es produits ne provenant 
pas du pays d'origine. 

Les milieux economiques suisses interesscs ont accueilli tres positivement 
le Traite germano-suisse et ont manifeste le desir que des accords analogues 
soient conclus avec d'autres pays et cn particulier avec la France et l'Italie. 
D 'ores et deja, la France a donne son approbation de principe et des 
ncgociations en vue de conclurc un accord dans le domaine de la protec
tion des indications de provenance s'ouvriront vraisemblablement avec 
ce pays encore dans le courant de l'annee. 

Ainsi que vous le savez, l'avant-proj et de nouvelle loi sur les marques 
a rcpris tels quels les articles 18 a 20 de la loi actuelle relatifs aux indica tions 
de provenance. On a estime en effet que ces dispositions devaient etre 
profondement modifiees, mais qu' en raison de l'ampleur des questions en 
discussion, il ne convenait pas de traiter ce probleme immediatement afin 
de ne pas retarder la revision de la loi sur les marques. Il a ete prevu qu'une 
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loi speciale sur les indications de provenance serait elaborec des que la 
nouvelle loi sur les m arques serait acceptee . 

Etant donne cependant que le Statut horloger arrivera a echeance a fin 
197 1 et que cette industrie estime necessaire de pouvoir disposer a ce 
moment-la d 'une protection de l' indication de provenance «swiss made» 
completee par un contr6le teehnique de la montre, le Departement federal 
de l'economie publique, d 'entente avec le Bureau federal de la propriete 
intellectuelle, propose d 'incorporer dans la nouvelle loi relative au con
tr6le technique une disposition visant la protection du terme « swiss made ». 
Cette protection ne serait tou tefois pas limitee a l' industrie horlogere. On 
aurait affaire a une disposi tion generale valable pour toutes !es industries 
d esirant en beneficier. 

L'idee est d 'accorder au Conseil federal la competence de definir les 
conditions requises pour l'emploi d'une indication de provenance suisse 
et de donner ainsi un fondement legal plus solide que celui existant (art . 
18- 20 de la loi sur les marques) a la protection contre l'usage abusif d 'in
dications de p rovenance suisses, tant dans notre pays qu 'a l'etranger. II 
appartiendra au Conseil federal, sur la base de la competence qui lui sera 
accordee par la nouvelle loi federale concernant le contr6lc de la qualite 
dans l'industrie horlogere suisse, de promulguer par voie d 'ordonnance 
!es dispositions necessaires en vue d'assurer la protection du terme «swiss 
made», et tout d'abord en faveur de l'industrie horlogere. Une enquete 
est actuellem ent en cours aupres des milieux economiques in teresses. 

Revision totale de la loi sur les marques 

Dans mon rapport de l' annee d erniere, j 'avais brievement rcsumc !es 
solutions envisagees par l 'avant-proj et de la nouvelle loi sur !es marques, 
rendu public en etc 1968 . 

A la suite d e l'examen de l' avant-proj et au cours d e eing seances de 
travail, notre groupe a fait connaitre son avis au Departem ent federal de 
justice et police dans un mcmoire du 27 mai 1969 adresse en commun 
avec le «Vorort » de !'Union suisse du commerce et de l'industrie. Notre 
preavis ayant etc publie dans la R evue suisse d e la proprietc industrielle 
et du droit d 'auteur (1969, fase. 2, p. 127- 146), j e puis m e borner a m 'y 
referer . 

II incombe m aintenant au Bureau federal de la proprietc intellectuelle 
d'examiner d ans quelle mesure il estime opportun de tenir compte de nos 
observations ainsi que d es remarques presentees par d' autres milieux et 
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de preparer un deuxieme avant-projet. Il appartiendra ensuite au Chef 
du Departemen t federal d e justiee et poliee de deeider de la suite d e la 
proeedure. Le Graupe suisse de l'AIPPI s'est prononee eategoriqu ement 
et a l'unanimite, lors de l' examen du premier avant-proj et, en faveur de 
la eonstitution d 'une commission fed erale d 'experts dans laquelle tous les 
milieux interesses seraient representes. Ce n'est en effet que de cette fa<yon 
qu'une discussion franche et directe pourra s'etablir entre ceux qui ont 
des opinions differentes sur teile ou teile question, qu'il sera possible d 'eli
miner des erreurs d ' interpretation, de rapprocher les points de vue et de 
trouver des solutions acceptables pour tous, comme cela a ete le eas lors 
de la revision de la loi federalc sur les brevets d'invention. 

Le Bureau fäderal de la propriete intellectuelle 

Independamm ent de la gestion des affaires courantes, le Directeur du 
Bureau federal de la propriete intell ectuelle et ses proches collaborateurs 
ont, cette annee de nouveau, ete oeeupes a la revision de la legislation 
intern e (loi sur les m arques, loi sur les brevets et loi sur 1c droit d'auteur) . 
Une bonne partie de leur temps a en outre ete consacree aux proj ets en 
discussion sur le plan interna tional: brevet europeen, Plan PCT, travaux 
dans le domaine des brevets du Conseil de l 'Europe et de l' AELE, sans 
compter lcs differents problemes soulcves et !es diverses reunions organisees 
dans le caclre des BIRPI. J e ne veux pas manquer, au nom de notre asso
ciation, de lcs remercier pour toute leur activite dans le domaine qui es t 
le n6tre, cel ui de la propriete industri elle. 

L 'annce 1969 a ete marquee en Suisse par un arret de l' augmentation 
reguliere du nombre des demandes de brevets et des dep6ts de marques 
constatee au cours des annees precedentes. 

C'est ainsi que le nombrc de clemandes de brevets s'est eleve en 1969 a 
19 524 ( 1968: 19 53 7), clont 5850 ( 5928) en provenance de la Suisse . 

Au cours de l 'annec ecoulee, 19 662 (20 868) demandes de brevets ont 
ete liquidees. 16 352 ( 17044) brevets ont ete delivres et 2638 (3 118) de
mandes ont ete rej etees Oll retirees dans la procedure sans examen preala
ble, alors que 423 ( 406) brevets ont ete delivres et 249 (300) dem andes ont 
ete rej etees Oll retirees dans la procedure avec examen prealable de nou
veaute. 

Dans le domaine des marques, le nombre des dep6ts s'est eleve a 7530 
(76 12); 7300 (7152) marques ont ete enregistrees, !es autres ayant ete 
retirees ou rej etees. 
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D es 12 989 ( 12 561) marques inserites au R egistre international des 
marques en 1969, 2074 (1970) provenaient d e notre pays. L a proteetion 
en Suisse a ete refusee completement ou partiellement a 1 731 ( 1664) 
marques internationales . 

Quant aux d epots de dessins et modeles industriels, ils se sont eleves a 
656 (832) en 1969, clont 640 (795) ont abouti a un enregistrement, les 
autres d emandes ayant ete retirees ou re_jetees. 

Conclusions 

Comme chaque annee, je constate, en arrivant a la fin de mon rapport, 
que j e n'ai pu qu'effi eurer quelques-uns des nombreux problemes interes
sant notre Association qui ont fait l'objet de discussions au cours des douze 
derniers mois. 

J' arrive cependant a la conclusion rejouissante que Ja necessite d'une 
collaboration entre Etats, dans le domain e d e la propriete industrielle en 
general et dans celui des brevets d'invention en pa rticuJier, s'impose avec 
toujours plus de force et qu'en dehors des voies traditionnelles, d e nou
veaux chemins sont ouverts, clont l'un nous conduira cette annee encore 
au Traite de cooperation en m atiere de brevets (Plan PCT des BIRPI), 
alors que l'autre nous menera d'ici deux ans a la Convention instituant 
un systeme europeen de delivrance des brevets ainsi qu'a la Convention 
etablissant un breve t commun pour lcs Eta ts m embres de Ja CEE. L es 
miJieux economiqucs fondent de grands espoirs sur ccs proj cts ; souhaitons 
qu'ils ne seront pas d e<;us, m ais qu e, tout au contraire, les nouvelles voies 
choisies permettront une elimination d es doubles emplois et une simpJifi
cation veritable d es procedures d'octroi de brevets. 



Der Sachverhalt im 
P atentnichtigkei tsprozeß 

ALOJS TROLLER, LUZERN 

Einleitung 

Diese Studie analysiert die Aufgaben und das Mitwirken der Personen, 
die an einem Patentnichtigkeitsprozeß beteiligt sind. Meine eigene Er
fahrung und dabei mein eigenes Verhalten haben mich darüber belehrt, 
daß Patentnichtigkeitssachen prozessual als Sonderfälle unter den andern 
Zivilprozessen gelten . Die T echnik wird im Nymbus einer Eigengesetz
lichkeit gesehen, die es verbiete, die Grundsätze über die Behauptungs
und Beweispflicht der Parteien und die Zurückhaltung der Sachverstän
digen und Richter ebenso folgerichtig anzuwenden wie in den andern 
Zivilrech tsstrei tigkei ten. Die Behauptungen werden nicht selten nur lücken
haft vorgebracht; die Beweise sollen dann zugleich die Behauptungen 
ergänzen . Die Richter überlassen ab und zu sogar die rechtliche Würdi
gung dem Gerichtsexperten. 

Ich habe nun versucht, die Konstituierung des Sachverhalts von den 
Behauptungen des Klägers bis zur Urteilsfällung zu verfolgen und vor
zuzeigen, und zwar sowohl grundsätzlich wie für die einzelnen Nichtig
keitsgründe. Dabei kam nur die Bildung des Sachverhaltes zur Sprache, 
also nicht die Zweifel über den Aussagegehalt der gesetzlichen Nichtig
keitsgründe. 

Ich habe das schweizerische Recht als Grundlage benutzt. Die Pro
bleme sind j edoch die gleichen in allen Ländern, in denen der Patent
nichtigkeitsprozeß in einem Zivilprozeß durchgeführt wird. 
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I. Die Eigenart des Sachverhaltes 

1. Die Erfindung als rechtlich qualifizierte geistige Sache 

Werke der Literatur und Kunst, Geschmacksmuster (Muster und Mo
delle) und Fabrik- und Handelsmarken sind metarechtliche geistige Sa
chen. Sie bestehen unabhängig davon, ob die Rechtsordnung sie beachtet. 
W enn sie als R echtsobj ekte anerkannt und damit dem R echtsschutz unter
stell t werden, so werden sie damit nicht erst geschaffen; der Gesetzgeb er, 
die R echtsprechung und Lehre sagen über ihre schon von j eher vorhan
d enen W esensmerkmale aus. 

Anders die Erfindung. Sie ist zwar in ihrem Wesenskern ebenfalls meta
rechtlich: eine R egel zur Anwendung von Naturkräften, die gewerblich 
anwendbar ist. D as reicht jedoch nicht aus, damit sie als Erfindung R echts
objekt wird. Sie muß zudem neu, d. h. im Zeitpunkt der ausländischen 
Prioritätsanmcldung, oder wenn diese nicht angerufen wird, im Zeitpunkt 
der n ationalen Anmeldung im Inland nicht derart offenkundig oder 
durch irgendwo veröffentlichte Schrift- oder Bildwerke derart dargeleg t 
worden sein, daß der Fachmann sie darnach ausführen kann (PatG Art. 7) . 
Dieses Erfordernis der Neuheit, das auch von den Geschmacksmustern 
verlangt wird, betrifft a ber nicht das \Vesen der Erfindung. Die Neuheit 
ist eine zusätzliche Eigenschaft der geistigen Sache «Erfindung». Zum 
Wesen der Erfindung gehört hingegen, daß sie im Zeitpunkt der maßgeb
lichen Anmeldung einen klar erkennbaren technischen Fortschritt be
wirkte und daß sie dem F achmann nicht nahe lag (Erfindungshöhe). Das 
Bewirken des technischen Fortschrittes ist eine m etarechtliche Eigenschaft. 

Es gab immer schon technische R egeln, die die technische Lehre in 
irgendeiner W eise bereicherten. F achleute und Laien konnten dies j eweilen 
an den Wirkungen feststellen. V on der m etarechtlichen Existenz wird die 
Erfindung einzig und allein durch das v\Tesensmerkmal der Erfindungs
höhe abgesondert. Es macht die Erfindung zu einem iuristisch konstruier
ten G edankengebilde, das losgelöst von der patentrechtlichen Vorschrift 
weder Fachleute noch Laien j e wahrnehmen würden . Der Gesetzgeber, 
die L ehre und die Praxis haben ein metarechtlich existierendes Phänomen 
(die fortschrittliche technische R egel) aus der technischen Wirklichkeit 
herausgeholt und sie in den bloß spekulativen Denkbereich hineingezogen. 
Das h at zur Folge, daß die Existenz der Erfindung nicht an einem realen , 
außerweltlich feststellbaren Tatbestand überprüfbar ist (V ergleich mit 
einzelnen bekannten technischen R egeln bei der Frage nach der Neuheit 
und dem technischen Fortschritt) ; die Erfindung wird an einem vom 
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Richter bloß gedachten und nicht einmal in Gedanken als reale Existenz 
vorgestellten Stand der Technik (Mosaikbetrachtung) gemessen. Ich 
breche hier diesen Gedankenweg ab und werde ihn nachher weiter und 
zu Ende führen, wenn ich das Erscheinen des Sachverhalts im Bewußtsein 
der Parteien, der Experten und des Richters behandle. Hier genügt die 
vorläufige Feststellung, daß die rechtlich geschützte Erfindung, so wie sie 
rechtlich qualifiziert ist, nicht eine technische Realität, sondern ein Ge
dankengebilde ist. 

2. Rechtsfrage und Sachverhalt 

Im Patentnichtigkeitsprozeß stellt der Kläger dem Richter die Frage, 
ob das angegriffene Patent (Streitpatent) nichtig sei. Er verlangt vom 
Richter ein Feststellungsurteil. formell ist die Rechtsfrage auf die Nichtig
erklärung des Patentes ausgerichtet. Materiell ist der Streitgegenstand das 
Ausschließlichkeitsrecht, das der Beklagte an der patentierten Lehre be
ansprucht. 

Der Sachverhalt, der die Grundlage des Urteils zu bilden hat, ist der 
Art nach bestimmt durch die besonderen Umstände (Nichtigkeitsgründe), 
die von Gesetzes wegen einem erteilten Patent die rechtliche Bedeutung 
entziehen. Wenn einer von ihnen vorliegt, ist das Patent trotz Erteilung 
von Anfang an nichtig. 

Der Rechtsfrage liegen also verschiedene Sachverhalte zugrunde, je 
nachdem welche Nichtigkeitsgründe angerufen werden. Diese Sachver
halte sind nicht Lebensverhältnisse der Prozeßparteien, die der Richter 
rechtlich qualifiziert und die er dann unabhängig von der rechtlichen 
Betrachtungsweise der Parteien beurteilt ( iura novit curia). Der Kläger 
grenzt durch die Anrufung eines Nichtigkeitsgrundes den Sachverhalt ab. 
Diese Abhängigkeit des Sachverhaltes von der angerufenen Rechtsregel 
ist zu beachten. Der Patentnichtigkeitsprozeß unterscheidet sich darin von 
andern zivilrechtlichen Streitigkeiten. 

Bei einem Kaufvertrag z.B. tut der Kläger dar, was die Parteienverein
bart, also was sie gesagt oder geschrieben haben; er wählt allerdings auch 
in diesem Fall die Mitteilungen nach seiner Vorstellung des Rechtsver
hältnisses aus. Entscheidend sind aber doch immer die Geschehnisse und 
nicht ihre rechtliche Würdigung durch den Kläger. Nicht anders verhält 
es sich bei einem Streit um die Haftung aus einem Automobilunfall. Die 
Partei reicht dem Richter die Tatsachen hin und er spricht gestützt darauf 
Recht ( Da mihi Jactum, dabo tibi ius). 
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In Patentnichtigkeitssachen gibt es hingegen kein Geschehen, das sich 
vorerst einmal ereignet, und das nachher auf seine rechtliche Einordnung 
und Relevanz geprüft wird. Der Streit geht um den Bestand des Patentes. 
Dieser ist nicht eine Sache, sondern die Erklärung des Patentamtes, daß 
der Patenterwerber alle Voraussetzungen erfüllt habe, um den Patent
schutz an der in der Patentschrift definierten und beschriebenen Erfin
dung zu erlangen. (Das Patent ist nicht identisch mit der Patentschrift, 
die das Vorhandensein d es Patentes bestätigt. Sie ist zugleich eine körper
liche Sache und die objektivierte Aussage des Patentinhabers über die 
Erfindung.) Die Rechtsfrage ist also auf die Rechtsbeständigkeit einer 
Erklärung gerichtet, die ihrerseits wiederum von rechtlich qualifizierten 
Handlungen und Zuständen abhängt. Je nachdem, welcher Mangel vom 
Kläger aufgegriffen wird, hat er den entsprechenden Sachverhalt darzu
tun. Er bindet zugleich durch die Anrufung eines bestimmten oder meh
rerer bestimmten Nichtigkeitsgründe den Richter an die Anwendung d er 
entsprechenden G esetzesstelle. ,i\T enn der Kläger sich auf die unklare De
finition oder die mangelnde Offenbarung beruft, kann der Richter das 
Patent nicht wegen fehlender Neuheit nichtig erklären. 

Diese abstrakten Ausführungen werden hernach beim Behandeln der 
einzelnen Nichtigkeitsgründe und der ihnen zugrunde liegenden Sach
verhalte zur Anschauung gebracht. 

Vorerst ist jedoch noch ganz allgemein zu überlegen, was denn über
haupt der Sachverhalt in einem Prozeß ist und wie er zustande kommt. 

3. Wesen und Bildung des prozessualen Sachverhalts 

Der prozessuale Sachverhalt ändert sich mit dem Ablauf des Verfahrens. 
Maßgeblich für das Urteil ist der Sachverhalt, den der Richter im Zeit
punkt der Urteilsfällung seiner rechtlichen Beurteilung zugrunde legt. 
Dieser im Hinblick auf das Urteil fixierte Sachverhalt ist das Bild aller 
vom Richter als erheblich ausgewählten Tatsachen in seinem Bewußtsein. 

Es kann vorkommen, daß dieses Bewußtseinsbild mit den Ereignissen 
übereinstimmt, die zum Rechtsstreit Anlaß gegeben haben (Vereinbarung 
der Parteien in einem Vertrag, außereheliche Vaterschaft, druckschrift
lich veröffentlichte technische Regel). Sobald aber ein komplizierter Sach
verhalt Anlaß zum Prozeß gegeben hat, besteht die Gefahr, daß der Rich
ter nicht das erfahrt, was wirklich geschehen ist. Das Sachverhaltsbild 
erscheint zuerst in der Schilderung der Verhältnisse, wie der Kläger sie 
in der Klageschrift dem Richter darstellt. Es wird durch die Klageant-
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wortschrift ergänzt, verschoben, verneint. R eplik und Duplik bringen neue 
Aspekte zum kl ägerischen und beklagtischen Sachverhaltsbild. Im Be
wußtsein des Richters zeigen sich hierauf zwei Bilder, die teilweise über
einstimmen, teilweise abweichen . 

Die von den Parteien angerufenen Beweismittel (Urkunden, Zeugen, 
Augenschein, Sachverständige, Experten) dienen dazu festzustellen, ob 
das klägerische oder das beklagtische Sachverhaltsbild mit den vorpro
zessualen T atsachen übereinstimmt. Die Beweismittel füllen Lücken im 
Sachverhaltsbild aus oder setzen anstelle von Sachverhaltsschilderungen 
der Parteien andere. Letztere haben gegenüber den Parteibehauptungen 
gemäß prozessualen Regeln den Vorzug, wenn sie dem Richter glaub
würdig erscheinen . Es gilt allgemein der ungeschriebene Grundsatz, daß 
Urkunden, die nicht im Hinblick auf den R echtsstreit abgefaßt worden 
sind und Aussagen unbeteiligter Dritter (Zeugen und Sachverständige) 
die vorprozessualen T atsachen richtiger darstellen, weil das Bild nicht 
durch das vom Prozeßinteresse gelenkte Sehen verfälscht sei. 

D as Bewußtsein des Richters ist nicht nur eine leere Fläche, auf der die 
genannten Personen und Sachen die übereinstimmenden und widerspre
chenden T atbestandsbilder erscheinen lassen. D er Richter verwandelt die 
Worte, Sätze, Sachen, Zeichnungen usw. zum Gesamtbild des Sachver
haltes, indem er diese Mitteilungsträger geistig aufnimmt. D as Bild der 
Geschehnisse und Sachen, von denen die Sachverhaltsschilderungen Aus
kunft geben, wird von den Mitteilenden (Parteien, Zeugen, Sachverstän
dige) in ihrem Geist in der Sprach e oder in Zeichnungen usw. objektiviert, 
also in einen Mitteilungsträger umgeformt. Aus diesem Mitteilungsträger 
holt der Richter durch seine geistige Tätigkeit, somit aktiv, das Mittei
lungsobjekt als Bewußtseinsbild heraus. Es handelt sich nicht um einen 
abstrakten Denkvorgang. D enken bedeutet für den Juristen immer das 
V erbinden von Bildern von zwischenmenschlichen Beziehungen und der 
von ihnen erfaßten Handlungen und Sachen. D er Richter muß dabei aus 
all den Bewußtseinsbildern, die der Kläger, der Beklagte, die Urkunden, 
die Zeugen und die Sachverständigen in seinem Bewußtsein erscheinen 
lassen, und aus seinen Wahrnehmungen bei einem Augenschein, den Sach
verhalt konsti tuieren, den er schließlich den rechtlichen Erwägungen zu
grunde legt. Er bildet dabei den Sachverhalt nicht durch bloßes Zusam
m ensetzen. Er vereinigt die einzelnen T eile in der W eise zu einem sinn
vollen Gebilde, daß er einzelne T eile, z.B. Behauptungen des Klägers 
oder des Beklagten, als unrichtig oder bedeutungslos verwirft. D as b e
deutet, daß er die gewonnenen Bewußtseinsbilder in doppelter Hinsicht 
wertet: einmal im Hinblick auf die Übereinstimmung mit dem außer-
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prozessualen Sachverhalt, laienhaft gesagt in Würdigung ihrer Richtigkeit 
oder Wahrheit; sodann im Hinblick auf die R echtsfrage, d. h. mit Rück
sicht auf die R echtsnorm, nach der der Sachverhalt zu beurteilen ist. 

Die Wahrheit oder Richtigkeit des Urteilssachverhaltes im Verhältnis 
zum vorprozessualen Sachverhalt ist, wie gesagt, nicht unmittelbar zu 
erkennen; an dessen Stelle steht das Bild, wie es aus den Zugaben der 
Parteien und den Beweisen hervorgegangen ist . Der Richter hat keine 
andere \1Vahrheitsquelle. In diesem erkenntnistheoretischen Sinne gilt au ch 
heute noch der allerdings nicht erkenntnistheoretisch gemeinte gemein
rechtliche Grundsa tz: « quod non est in actis, non est in mundo », was die 
Akten nicht vorweisen, existiert prozessual gesehen nicht. 

Die \Vahrscheinlichkeit, daß das Bild des prozessualen Sachverhaltes, 
wie es im Bewußtsein des urteilenden Richters erscheint, mit dem vor
prozessualen Sachverhalt übereinstimmt, h ängt von der Zuverlässigkeit 
der Beweismittel ab. Urkunden geben immer dann, wenn sie in klarer 
Sprache und sorgfältig abgefaßt worden sind, die zuverlässigste Auskunft. 
Zeugenaussagen sind stets infolge der subjektiven Konstitution des Sach
verhaltsbildes (Auswahl der Elemente und deren Zusammenfügen nach 
dem von Zeugen verstandenen Sinnbild des Geschehens) zweifelhaft. Des
halb galt in gewissen Prozeßrechten der Grundsatz« Zweier Zeugen Mund 
tut die Wahrheit kund». Der Augenschein zeigt dem Richter die Sache 
unmittelbar. Die Expertise schließlich gibt eine nur mittelbare Kunde, 
weil der Sachverh alt nicht bloß mitgeteilt, sondern im Sachverständnis 
des Experten im Hinblick auf die R echtsfrage gebildet ist. Auf der Grund
lage dieser allgemeinen Erkenntnisse ist nun zu prüfen, wie der Sachverhalt 
im Pa tentnichtigkeitsprozeß zustande kommt. 

4. Die Patentnichtigkeitsgründe und die zugehörigen Sach verhalte 

Pa tG Art. 26 nennt sechs Sachverhalte, bei deren Vorliegen der Richter 
das Patent auf Klage hin nichtig zu erklären hat. Der Richter vernichtet 
das Patent nicht. Er fällt nicht ein Konstitutivurteil. Er stellt die Nichtig
keit fest (negatives F eststellungsurteil). Liegt einer der Nichtigkeitsgründc 
vor, so ist das Patent von Anfang an nichtig gewesen, d . h . die Patent
erteilung durch das Patentamt ließ kein R echt des Patentinhabers ent
stehen. Beharrt der Pa tentinhaber gegenüber einer Person, die das Vor
handensein eines Nichtigkeitsgrundes behauptet, auf der Gültigkeit des 
Patentes, so spricht der Richter das entscheidende Wort. D as bedeutet, 
daß j enes Sachverhalts bild den Ausschlag gibt, das in seinem Bewußtsein 
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sich zeigt, wenn er das Urteil fällt. Er ändert zwar nicht durch ein Konsti
tutivurteil die Rechtslage. Aber er konstituiert in seinem Bewußtsein den 
Sachverhalt. Dabei ist er je nach der Art des Nichtigkeitsgrundes und der 
Lage des Falles mehr rezeptiv ( er übernimmt die Vorstellung, wie sie 
der Kundige auf Grund der Parteiaussagen und Beweisergebnisse sieht) 
oder aktiv ( er wertet die Schilderungen, wählt aus und schließt Lücken). 
Er kann aber, wie vorn gesagt, nie das Sachverhaltsbild ohne eigene gei
stige Tätigkeit in sein Bewußtsein hinein projizieren lassen. Sein Geist 
nimmt die Mitteilungen der Parteien, Zeugen, Experten auf und wandelt 
deren Worte in technische Vorstellungen um. Letztere sind allerdings mehr 
oder weniger deutlich. Oft begnügt sich der Richter mit der Aussage des 
Experten, daß eine Erfindung nicht neu sei oder daß ihr die Erfindungs
höhe mangle; er sieht in einem solchen Fall nicht den nach dem Gesetz 
entscheidenden Sachverhalt, sondern übernimmt dessen Wertung durch 
den Experten. 

a) Fehlende Neu/zeit oder technische Anwendbarkeit, Fehlen des technischen 
Fortschrittes oder der Erfindungshöhe 

PatG Art. 26, Abs. 1 Ziff. 1 umschreibt den Nichtigkeitssachverhalt ne
gativ: « wenn die Voraussetzungen des ersten Absatzes von Art. 1 nicht 
erfüllt sind», d. h., wenn die technische Regel keine « neue gewerblich 
anwendbare Erfindung ist». 

Hier ist der Gedankenweg fortzusetzen, den ich vorn in Ziff. 1 verlassen 
hatte. Dort hatte ich behauptet, daß Neuheit und gewerbliche Anwend
barkeit gesetzlich verlangte Eigenschaften und der technische Fortschritt 
das Wesensmerkmal einer Erfindung im Rechtssinne seien, die auch meta
rechtlich existieren, die technische Realitäten seien; die Erfindungshöhe 
und damit die durch sie wesensmäßig bestimmte Erfindung bezeichnete 
ich hingegen als spekulatives juristisches Gedankengebilde. 

aa) Neuheit 

Der Begriff Neuheit ist in PatG Art. 7 negativ bestimmt: Als neu gilt 
die Erfindung, «wenn sie nicht vor der Patentanmeldung im Inland derart 
offenkundig geworden ist, daß der Fachmann sie darnach ausführen kann, 
oder durch veröffentlichte Schrift- oder Bildwerke derart dargelegt worden 
ist, daß der Fachmann sie darnach ausführen kann». 

Der Gesetzgeber hat damit bestimmt, was zu beachten ist, was im Sach
verhalt der erfinderischen Regel gegenübergestellt werden darf und soll. 

Die Schwierigkeit besteht darin, daß der Nichtigkeitskläger, dem die 
Beweislast für die Nichtigkeit obliegt, Vorbenutzungen oder Schriftwerke, 
die die Anwendung der erfinderischen Regeln dartun, aufstöbern muß. 
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D as Problem liegt nicht so sehr in der Konstituierung des prozessualen 
Sachverhaltsbildes an H and der Akten, sondern vielmehr im Beschaffen 
der Auskünfte. Liegen diese vor, so kann j eder Fachkundige die Identität 
der technischen R egel fes tstellen. D er Richter stellt, wenn es sich um 
komplizierte technische Verhältnisse handelt, auf die Mitteilung eines 
Sachverständigen ab. Er sieht dann nicht in seinem Bewußtsein unmittel
bar den technischen Sachverhalt, sondern er begnügt sich mit der Aussage 
des Experten über das Ergebnis der Gegenüberstellung der beiden tech
nischen Phänomene in dessen Bewußtsein. D er Richter sieht nicht selber, 
ob die Erfindung neu ist oder nicht. Er legt in solchen Fällen seinem Urteil 
den Bericht des Experten zugrunde. Das ist j edoch deswegen unbedenk
lich, weil der Experte die in der Patentschrift objektivierte R egel der in 
schriftlichen oder zeichnerischen Entgegenhaltungen objektivierten An
weisungen zum technischen Handeln gegenüberstellen und Merkmal um 
M erkmal auf die Identität überprüfen kann. Liegen Objekte für den Be
weis der Offenkundigkeit vor (z .B. Appara te), so kann der Experte an 
ihnen die Anwendung der technischen Lehre fests tellen. Die technischen 
Bera ter der Parteien können hernach an H and der Expertise das Sach
verhaltsbild der Sachverständigen zuverlässig nachzeichnen und Fehler 
feststellen, so daß Zweifel sich beseitigen lassen. 

bb) Gewerbliche Anwendbarkeit 

Wie bei der Feststellung der Neuheit ist der Richter oft nicht imstande, 
selber festzustellen, ob die als Erfindung beanspruchte R egel das ge
wünschte Ergebnis mit Sicherheit erreichen lasse oder nicht. Wiederum 
entscheidet in solchen Fällen das Bewußtseinsbild des Experten. Es kann 
auch da vorkommen, daß der Richter nicht in der Lage ist, den beschrie
benen V ersuchen zu folgen und er sich mit der Aussage des Experten über 
deren Ergebnisse begnügen muß. D er Experte j edoch erlangt ein klares 
Bewußtseinsbild und beschreibt dieses in seinem Bericht. Wie bei der 
Neuheit sind die technischen Berater der Parteien in der Lage, das Sach
verhaltsbild der Sachverständigen zu überprüfen. Auch in diesem Fall 
darf und muß der Richter auf das Ergebnis dieser Diskussion abstellen, 
obgleich er nur ein Urteil des Experten über den Sachverhalt seinem 
Entscheid zugrunde legt, wenn er den technischen Sachverhalt nicht 
selber in seinem Bewußtsein in j edem einzelnen Element lückenlos sich 
vorstellen kann. 

cc) Technischer Fortschritt 

D er Experte stellt die Ergebnisse der technischen Maßnahmen, die sich 
bei der Anwendung der technischen Lehre einstellen, j enen gegenüber, 
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die mit vorher bekannten technischen Mitteln zu erreichen waren. Der 
V ergleich erfaßt Vorgänge oder Zustände, die technisch realisiert, also 
physisch wahrnehmbar sind. Auch wenn der Richter das Sachverhalts bild 
nicht selber konstituieren kann , so ergibt sich doch die gleiche Lage wie 
bei der Feststellung der Neuheit, der gewerblichen Anwendbarkeit und 
des technischen Fortschrittes . 

dd) Erfindungshöhe 

Im Sachvcrhaltsbild, das den besprochenen Nichtigkcitsfallen zugrunde 
liegt, crschienenjeweilen zwei technische, klar gezeichnete T atbestände, die 
sich gegenüberstanden: Bei der Frage nach der Neuheit erscheint die als 
Erfindung in der Pa tentschrift beanspruchte und beschriebene Lehre zum 
technischen H andeln (somit technische Vorgänge oder ein Erzeugnis oder 
eine Vorrichtung) einerseits und eine ebenso deutlich erkennbare Anlei
tung zum technisch en H andeln anderseits, wobei dann, wenn mehrere 
angeblich neuh eitsschädliche Vorveröffentlichungen oder Vorbenutzun
gen bekannt sind, j ede für sich gegenüberzustellen ist; der Sachverhalt 
wird also in so viele Gegensatzpaare aufgelöst, als Entgcgenhaltungen 
vorhanden sind. Bei der Frage nach der gewerblichen Anwendbarkeit 
erscheinen im Bewußtsein das erfindungsgcmäße Ziel ( ein V erfahren oder 
ein Erzeugnis, eine Apparatur) und die Auskünfte in der Patentschrift als 
in Worten und eventuell Formeln oder Zeichnungen obj ektivierter Geist 
einersei ts und das Bild des physisch im Experiment durchgeführten tech
nisch en Handelns und dessen Ergebnis anderseits. Beim technischen Fort
schritt erscheinen die technischen Maßnahmen, die d asselbe Bedürfnis 
befriedigen sollten einerseits und, jeder einzelnen von ihnen gegenüber
gestellt (also wiederum eventu elle Aufteilung in mehrere Sachverhalts
bilder ), das Ergebnis der technischen R egel gemäß Patentschrift anderseits. 

Auch bei der Frage nach der Erfindungshöhe werden zwei Sachverhalts
bilder gegenübergestellt: Die im Streitpatent als Erfindung beanspruchte 
und beschriebene Lehre zum technischen H andeln einerseits und die zum 
Mosaik zusammengestellten Vorveröffentlichungen und offenkundigen 
Tatsachen anderseits. Beide Sachverhaltsbilder sind, sofern die Mittei
lungen klare Auskunft geben, als technisches Geschehen oder technische 
Zustände ebenso vorstellbar wie die Sachverhaltsbilder bei den bespro
ch enen Nichtigkcitsgründen. Aber ein entscheidender Unterschied be
steht: Die in j enen Fällen der erfinderischen Regel oder deren Ergebnis 
entgegengestellten technischen Sachverhalte sind stets als technisches Ge
schehen oder technischer Zustand eine sinnvolle Einheit. Sie bestehen vor 
und unabhängig von dem Patentnichtigkeitsstreit und werden zum V er-
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gleich herangezogen (mit Ausnahme des Problems der gewerblichen An
wendbarkeit, wo aber ebenfalls eine technische Einheit ideell vorgestellt 
wird). 

D as Mosaik der zusammengestellten Vorveröffentlichungen und Offen
kundigkeiten hingegen ist ein Bewußtseinsbild, das zwar aus sinnvollen 
technischen Einheiten zusammengesetzt ist, das aber als Summe aller 
dieser technischen T atbestände keine für sich bestehende sinnvolle tech
nische Einheit ergibt. Das Mosaik wird in den folgenden Darlegungen 
nur in diesem Sinne verstanden. Die Vorveröffentlichungen und benutzten 
technischen Lehren, die im einschlägigen technischen Gebiet zusammen
gefaßt und angewendet wurden, sind nicht ein Mosaik; sie sind, jede für 
sich, eine einheitliche technische Lehre. Das Mosaik teilt nicht unmittelbar 
eine Lehre zum technischen Handeln mit, die der umstrittenen Erfindung 
gegenüberzustellen ist. Die Bedeutung kommt ihm ausschließlich auf 
Grund der patentrechtlichen Frage zu: Lag dem Fachmann, wenn er 
dieses Mosaik vor sich hatte, die Erfindung nahe? Das Mosaik hat also 
keinen vom Nichtigkeitsprozeß unabhängigen Sinn. Deshalb wird es auch 
nicht so zusammengesetzt, bevor nicht der Kläger das l\!Iaterial für den 
prozessu alen Sachverhalt herbeischafft. Die einzelnen T atsachen, j ede 
für sich, haben eine vorprozessuale technische Bedeutung; sie sind die 
Einzelelemente des vom Kläger angerufenen vorbestehenden Standes der 
Technik. 

Aber gerade dieser Stand der T echnik kommt nur dadurch zustande, 
daß der Kläger von der umstrittenen Erfindung als Fixpunkt aus nach 
V eröffentlichungen und Offenkundigkeiten Ausschau hält. Die Einzel
elem ente haben keinen direkten Zusammenhang unter sich. Ihre Bezie
hung zur Erfindung ist das ihnen Gemeinsame. Bildhaft gesprochen ist 
ein Mosaik aus losen und selbständigen Stücken aneinandergelegt, von 
deren j edem aus eine Linie zu einem außerhalb dieses Agglomerates von 
Einzelkenntnissen liegenden Punkt, zur Erfindung, zu ziehen ist. Trotz
dem wird gemäß überall erkannter Lehre, die nun auch in der Verein
barung des Europarates zur V ereinheitlichung gewisser Begriffe des Pa
tentrechts und im PCT-Projekt international sich durchgesetzt hat, dieses 
Mosaik als technische Einheit und R ealität behandelt. Es wird der Er
findung gegenübergestellt. D er Fachmann ha t darauf zu antworten, ob 
ihm die Erfindung nahegelegen hätte, wenn er dieses gesammelte techni
sche Wissen im maßgeblichen Zeitpunkt b esessen hätte. Er hätte j edoch 
damals ohne K enntnis der Erfindung keinen Anlaß gehabt, gerade dieses 
Mosaik zusammenzustellen. Es war, wie schon gesagt, keine technische 
Sinneinheit. Alle Einzelteile des Mosaiks waren zwar Teil des gesamten 
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technischen Wissens der Fachwelt, der einzelne Fachmann h ätte aber 
nicht gerade sie aus dem Horizont der technischen K enntnisse heraus
gelöst und zum Mosaik zusammengestellt, das von dem andern techni
schen '"' issen abgesondert wäre. Die gestellte Frage setzt also nicht nur 
einen Sachverhalt voraus, der als solcher nicht realisiert war; sie projiziert 
den erst im Prozeß als sinnvoll erkannten und erst im Hinblick auf die 
Erfindung erreichbaren Sachverhalt in eine vorprozessuale Situation zu
rück, wo er als solcher ohne K enntnis der Erfindung nicht gebildet war 
und nicht gebildet werden konnte. Die Frage, ob dem Fachmann von 
diesem Mosaik aus die Erfindung nahe lag, se tzt j edoch die Annahme vor
aus, daß ein solches vorprozessuales Mosaik ohne K enntnis der Erfindung 
als technische K enntnis zusammengehört habe und als Sinncinheit er
kennbar gewesen sei. Da dies nicht zutraf, wird also der Erfindung ein 
Mosaik gegenübergesetzt, das nur der Jurist als eine technische R ealität 
denkt, die vorprozessual als Sachverhalt hätte beistehen können . Damit 
betrifft die Antwort nach dem Nah eliegen ebenfalls ein reines Gedanken
gebilde. Da das Nichtnahelicgen ein ·w esensmerkmal der Erfindung ist, 
wird auch sie derart zu einer nur denkbaren, nicht aber als technische 
R ealität vorstellbaren geistigen Sache. 

Dieser D enkvorgang läßt sich nicht am Bild einer technisch en Vorstel
lung überprüfen. Eine solche V orstellung würde genügen. Sie müßte nicht 
als technisches Handeln (Verfahren ) oder technischer Zustand (z.B . Le
gierung, chemisch es Erzeugnis, Apparat, Maschine) physisch realisiert 
sein. W eil das Mosaik keine technische Einheit ist, kann ihm als Ganzem 
die Erfindung nicht gegenübergestellt werden. Nochmals sei gesagt, um 
Mißverständnisse auszuschließen, daß das Mosaik zwar aus einem Zu
sammenstellen von technischen Sachverhalten sich ergibt. Diese Sachver
halte ergeben aber nicht eine einheitliche Lehre zum technischen H andeln. 
Darauf kommt es jedoch an. W er vermeintlich vom Mosaik, vom soge
nannten Gesamtstand der T echnik, aus die Frage nach dem Naheliegen 
der Erfindung beantwortet, täusch t sich. Er denkt nicht vom Mosaik aus 
zu einem erst zu findenden technischen Ergebnis hin. Er blickt von der 
nun bekannten Erfindung zu den einzelnen T eilen hin, die ihm aus dieser 
Sicht ihren Sinn als Entwicklungselement offen baren. Zu fragen wäre aber, 
ob der Fachmann, wenn er die Erfindung nicht kannte, es als sinnvoll an
sehen konnte, gerade dieses Mosaik zusammenzufügen, um dann von ihm 
aus weiter zu suchen, und ob ihm dann nahe lag, von den einzelnen Teilen 
aus die umstrittene R egel zu entwickeln. 

Eine solche Antwort könnte nur j ene Person erteilen, in deren Bewußt
sein die umstrittene Erfindung nicht zugegen ist. Eine solche Person kann 
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aber nicht befragt werden: K ennt der Sachverständige die Erfindung, so 
kann er sich von ihrem sinngebenden Leitbild nicht mehr befreien. Zudem 
würde kein Sachverständiger bereit sein, wenn ihm die Erfindung nicht 
genannt wird, die Frage zu beantwor ten, ob ein Fachmann eines speziellen 
Gebietes in einem gewissen Zeitpunkt das Zusammentragen des ihm ge
nannten Materials als Arbeitsgrundlage für eine weitere Entwicklu ng als 
sinnvoll angesehen hätte und was er wohl damit erreicht hätte. 

D as Mosaik als Sachverhalts bild und die Antwort, ob die Erfindung dem 
Fachmann nahe lag, kommen also wie folgt zustande: D er Kläger löst 
die erfinderische R egel in ihre Elemente auf. D ann durchsucht er die Li
teratur und sieht sich in der technischen Praxis um, ob er Angaben oder 
Vorkommnisse finde, die mit diesen Elementen in einem technisch sinn
vollen Zusammenhang stehen. Er bildet daraus das besprochene Mosaik. 
D er Rich ter legt es dem Sachverständigen vor. Dieser bej aht nun aus der 
Sinneinheit d er Erfindung heraus die Bedeutung der Elemente oder er 
verneint sie. Bejaht er sie, so kommt er zum Ergebnis, daß die Erfindung 
dem Fachmann nahegelegen habe. Daraus geht j edoch mit aller D eutlich
keit hervor, daß dieses Naheliegen aus dem Sinngefügc der Erfindung und 
nicht aus dem Stand der Technik, in dem die Erfindung noch nich t be
standen ha tte, h erstammt. 

Solange der Fachmann die Erfindung nicht sah, breitete sich vor ihm 
der H orizont d es technischen \ 1Vissens in seinem Fachgebiet aus. Er hatte 
keinen Grund, irgendwelche Einzelteile gesondert zu betrachten und sie 
zu einer Arbeitsgrundlage zu vereinen. Erst die erfinderische Idee gab 
den Anhaltspunkt, um die Bedeu tung der einzelnen Grundlagen zu er
kennen. Sobald sie im Bewußtsein des Fachmannes erschienen war, konn
ten sich im ausgebreiteten Fachwissen die Zwischenglieder zeigen. Nicht 
das bisherige Fachwissen hob sie heraus, sondern ihre Zugehörigkeit zu r 
Erfindung.Jeder Vlissenschaftler macht diese Erfahrung.Je nachdem von 
welcher Idee aus er ein Werk liest, fallen ihm Aussagen auf, die er sonst nicht 
beachtet h a tte oder hätte. 

D amit ist j etz t die vorn aufgestellte Beh auptung bewiesen , daß die Er
findung so, wie sie nach der schweizerischen Gerichtspraxis durch das 
W esensmerkmal der Erfindungshöhe bestimmt sein soll, keine technische 
R ealität, sondern ein D enkgebilde ist. D er Sachverhalt, das Naheliegen 
der Erfindung auf der Grundlage dieses Mosaiks, konnte in der technischen 
R ealität gar nicht gegeben sein. 

Das bedeutet aber nicht, daß die Erfindungshöhe als Sachverhalt im 
Pa tentnichtigkeitsprozeß sinnlos ist. Es gibt Fälle, so z.B. die Benutzung 
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von neuen Stoffen, bei denen die neue technische Regel einen klar erkenn
baren Fortschritt bewirkt, aber dem Fachmann nahegelegen ist. Da wäre 
es ungerecht, dem Patentanmelder das Monopol deshalb zuzuerkennen, 
weil er als erster die Hand nach einem technischen Mittel ausstreckte, das 
Dritte entwickelt hatten. Ebenso verhält es sich, wenn ein Fachmann mit 
bekannten technischen Mitteln ein neues Bedürfnis, das nicht er selber 
hervorgerufen hat, befriedigt. In solchen Fällen ist ein klares Bild des 
technischen Sachverhalts im Zeitpunkt der Patentanmeldung als tech
nische R ealität erkennbar. Der Nichtigkeitskläger kann das, was die In
dustrie im Zeitpunkt der Patentanmeldung herstellte und die neuen tech
nischen Mittel oder Bedürfnisse im Rahmen der normalen fachmännischen 
Tätigkeit zusammenbringen. 

Die Erfindungshöhe und die Frage nach dem Naheliegen der Erfindung 
sind patentrechtlich sinnvoll, sobald sie mit der technischen Realität ver
bunden bleiben. Das heißt, daß der technische Sachverhalt, so wie er zur 
Zeit der Patentanmeldung dem Fachmann des betreffenden Gebietes un
abhängig von der Erfindung als technische Sinneinheit erkennbar war, 
mit eingeschlossen neue technische Mittel und Bedürfnisse, d er Erfindung 
gegenübergestellt wird. Ausgangspunkt müßte also die angewandte Tech
nik sein. Sie besteht aus dem technischen Handeln und dessen allgemein 
bekannten und benützten technischen Grundlagen. D er Nichtigkeits
kläger müßte also beweisen, daß der Stand der Technik, auf den er sich 
beruft, eine technische Sinneinheit war. Ihm läge der Beweis ob, daß z.B. 
Patentschriften und Aufsätze in diesem Industriezweig von den Fachleuten 
beachtet wurden. Die bundesgerichtliche Praxis hat einen Schritt in dieser 
Richtung getan, indem sie Druckschriften, die im Zeitpunkt der Patent
anmeldung in Vergessenheit geraten waren, vom Stand der Technik aus
schließt. Der Nichtigkeitskläger müßte beweisen, daß damals die sinn
gebenden Querverbindungen zwischen den angerufenen Vorveröffent
lichungen und Vorbenutzungen schon gesehen wurden. Dadurch ergäbe 
sich die gerechte Unterscheidung der theoretisch hochentwickelten Tech
nik einerseits und der mehr nach der handwerklich praktischen Entwick
lung ausgerichteten Tätigkeit anderseits. ·während z.B. in der chemischen 
oder pharmazeutischen Industrie die theoretische Wissenschaft, einschließ
lich unmittelbar einschlägige Patentschriften, die Grundlage bilden, küm
mert sich der Fachmann, der theoretisch problemlose Artikel des täglichen 
Gebrauches herstellt, kaum um sie. 

Den so gefaßten undjewcilen als technische Realität vorstellbaren Stand 
der Technik könnten die Experten, Richter und Parteien gleich wie bei 
der Frage nach d er Neuheit oder dem technischen Fortschritt überprüfen. 
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D er vom Schreibenden schon mehrmals gemachte Vorschlag, daß die 
Erfindungshöhe beim Vorliegen eines klar erkennbaren technischen Fort
schrittes zu vermuten sei und daß der Nichtigkeitskläger den Beweis für 
das Naheliegen durch den Hinweis auf besondere Verh ältnisse (neue Mit
tel, neu e Bedürfnisse) zu erbringen habe, führt ans gleiche Ziel. Er macht 
aber, wie sich das j etzt ergibt, nur einen unnötigen Umweg um das bloß 
gedachte Mosaik herum. Fällt dieses weg, so ist die technische VVirklichkcit 
der \1Verkplatz, auf dem auch bei der Frage nach der Erfindungshöhe der 
prozessuale Sachverhalt sich zeigt. 

D er Vorschlag, den wirklichen Stand der Technik als Grundlage anzu
erkennen, hat zur Folge, daß un ter Umständen in verschiedenen Ländern 
und noch m ehr in verschiedenen Sprachkreisen bei der Prüfung der glei
chen Erfindung ein anderer Stand der T echnik den Ausschlag gibt. Doch 
gilt di es mehr für die Kleinerfindungen als die Großindustrie. Letztere 
holt die Arbeitsgrundlagen aus allen Sprachbereichen. Zudem weichen 
auch beim H eranziehen des M osaiks die Prüfungsergebnisse wesentlich 
voneinander ab, wohl mehr, als wenn der reale Stand der Technik als 
Grundlage anerkannt wäre. 

b) Ausschluß von der Patentierung 

PatG Art. 26, Abs. 1, Ziff. 2 läßt den Richter ein Paten t nichtig erklären, 
das eine Erfindung umfaßt, die gemäß Art. 2 von der Patentierung aus
geschlossen ist. D as Sachverhalts bild ist dab ei je nach dem Ausschließungs
grund verschieden: 

aa) Erfindungen, deren Verwertung den Gesetzen oder den guten Sitten 
zuwiderlaufen würde 

D er Richter sieht auf den Zweck, dem die erfinderische R egel dient. Er 
erblickt eine Sache und deren Verwendungsmöglichkeit (z . B. für Ver
brechen besonders geeignete Vhffe ; einen H andlungsablauf und dessen 
gesetzwidrigen Erfolg, z.B. Verfahren zur H erstellung eines Nahrungs
mittels, das dem Lebensmittelgesetz widerspricht). \!\Tenn der Streit sich 
um den Verwendungszweck dreht, so hat sich der Richter, wenn nötig 
beraten von einem Sachverständigen, alle möglichen Ergebnisse der Er
findun g vorzustellen. Er vergleicht sie mit den Vorstellungsbildern, die 
die gesetzliche U mschreibung von verbotenen Erzeugnissen oder H and
lungen in ihm h ervorrufen . Dies ist der einfachere Sachverhalt. Schwie
riger ist die Ermittlung des Zustandes oder Vorganges, der den guten 
Sitten widerspricht. Dabei hat der Richter sich vorzustellen, wozu die 
Anwendung der Erfindung führe und ob dieses Ergebnis eine Situation 
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bewirke, die mit den guten Sitten nicht vereinbar sei. Er fällt dabei ein 
moralisches ,vert- oder Unwertsurtcil. Die dazu notwendige Vorstellungs
reihe hängt vom einzelnen Fall ab. Die Konstituierung dieses Sachver
haltsbildes unterscheidet sich nicht von jener, die dem Richter obliegt, 
wenn er in irgendeinem andern Rechtsgebiet die Frage nach der Sitten
widrigkeit beantworten muß. 

Der Sachverhalt des Zuwiderlaufens gegen Gesetze oder die guten Sitten 
zeigt somit die ,virkung der patentierten Regel auf bestimmte m ensch
liche Verhältnisse (Gefährdung der Gesundheit oder der Sicherheit, Zu
widerhandlung gegen Vorstellungen von dem , was man bei Beachtung 
der geltenden sittlichen Bewertungen tun dürfe ) . Sowohl der technische 
Sachverhalt wie die Bilder seiner Ergebnisse und die Gegenbilder, die aus 
d en G esetzen oder den Sittlichkcitsvorstellungen herkommen, müssen als 
Handlungen oder Zustände deutlich erscheinen. Der Richter, die Sach
verständigen und die Parteien können diese Bewußtseinsbilder, die in den 
Aussagen objektiviert sind, in allen ihren Erscheinungselementen über
prüfen. 

bb) Erfindungen von Arzneimitteln, sowie Erfindungen zur H erstellung 
von Arzneimitteln auf anderem als chemischem , 1Vege 

PatG Art. 2, Ziff. 2, umfaßt zwei getrennte Sachverhalte: das Arznei
mittel und d as nichtchemische Verfahren. 

Das PatG verwendet zwar den Begriff «Arzneimittel», es definiert 
ihn aber nicht. Das heißt j edoch nicht, daß der vom G ese tzgeber hier 
gemeinte Sachverhalt sich unabhängig von der Überlegung, die zum Aus
schluß der Patentierbarkeit führte, finden lasse. Er ging d avon aus, daß 
die Vorbeugung oder Heilung von krankhaften Zuständen nicht dadurch 
erschwert werd en dürfe, daß nur ein Unternehmen den Stoff, d er dazu 
diene, erzeuge. Zwar ist die Exklusivität möglich, wenn praktisch nur ein 
patentiertes chemisches V erfahren zur H erstellung bekannt ist. Immerhin 
steht der ,v eg über andere Verfahren theoretisch offen; der Ausschluß 
des Stoffes soll geradezu die Konkurrenten herausfordern, daß sie einen 
zweiten Weg suchen. Ob ein Stoff krankhafte Zustände verhindern oder 
beheben läßt, ist in j edem einzelnen Fall zu prüfen. , 1Veder die D efinition 
d er Pharmakopöe noch die Unterstellung unter die interkantonale Heil
mittelkontrolle (IKS) geben ein klares Bild des Sachverhaltes , weil deren 
Schutzzweck weiter reicht (Sicherheitsmaßnahmen gegen die Gefährdung 
d er Gesundheit durch das Inverkehrbringen von Stoffen durch Personen , 
die nicht zureichend ausgebildet sind). D araus ergibt sich die Folgerung, 
daß das Sachverhaltsbild in Zusammenarbeit d es Richters mit einem 
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Pharmakologen zu konstituieren ist. Letzterer sagt das entscheidende w· ort 
über die Einwirkung des umstrittenen Stoffes auf den menschlichen Or
gamsmus. 

Den zweiten Sachverhalt, «die Herstellung von Arzneimitteln auf an
derem als chemischem Wege», hat der Techniker vorzuweisen. Er gibt 
die Gründe an, weshalb ein Vorgang nach der geltenden technischen Be
trachtungsweise der Chemie zugehöre oder von ihr ausgeschlossen sei . 
Dabei muß er jedoch ein klar erkennbares Abgrenzungskriterium anwen
den . D er Richter muß den Grenzverlauf sehen können, und zwar gemäß 
Praxis und Lehre an Hand von Strukturformeln, die die Änderung im 
Aufbau des Moleküls sichtbar machen. Die Parteien können hernach das 
von Experten vorgezeigte technische Sachverhaltsbild mit einem andern 
konfrontieren und es so in Frage stellen. Solange sie nicht offensichtliche 
Fehler in der Betrachtungsweise des Experten nachweisen können, wird 
der Richter dessen Sachverhaltsbild dem Urteil zugrunde legen. 

cc) Erfindungen von Nahrungsmitteln, Futtermitteln und Getränken 

Das Sachverhalts bild von PatG Art. 2, Ziff. 3, zeigt das Erzeugnis, das 
gemäß der patentierten R egel erhalten wird, und dessen Verwendung. 
Abgrenzungsschwierigkeiten ergeben sich nur zwischen Nahrungsmitteln 
und Genußmitteln. Ob das eine oder das andere vorliegt, entscheidet der 
Richter nicht auf der Grundlage der Ernährungswissensch aft, sondern 
nach der Anschauung der V crbraucher, worüber er meistens selber Be
scheid weiß. Seine eigene Vorstellung fügt dem Prozcßstoff das grundle
gende Sachvcrhaltsbild ein. 

dd) Erfindungen von chemischen Stoffen 

Chemische Stoffe sind zum Teil schon durch PatG Art. 2 und 3 vom 
Schutz ausgeschlossen. Für j ene, die dort nicht erfaßt sind, spricht Ziff. 4 
das Patentierungsverbot aus. Ausdrücklich zugelassen ist die Patentierung 
für Legierungen. Damit ist der mögliche Zweifel beseitigt, ob sie, weil sich 
chemische R eaktionen ergeben könnten, den chemischen Stoffen zuzu
zählen seien oder nicht. 

Das Sachverhaltsbild wird auf die gleiche V/eise konstituiert wie bei der 
Frage, ob ein chemisches Verfahren vorliege. 

c) Ungenügende Offenbarung und unklare Definition 

Die Nichtigkeitsgründe von PatG Art. 26, Ziff. 3 und 4, stellen dem 
Richter die Frage, ob ein F achmann in der Patentschrift die Anleitung 
finde, um mit Hilfe seines durchschnittlichen Fachwissens die Erfindung 



- 47 -

gewerblich anwenden zu können ( ausreichende Offenbarung) und ob er 
beim Lesen und Betrachten (Ansprüche, Beschreibung und evtl. Zeich
nungen ) erkenne, worin die in den Patentansprüchen definierte Erfindung 
bestehe (klare D efinition). 

D er Sachverhalt, dessen Konstituierung diese R echtsfrage erfordert, 
besteht aus dem Vergleich von zwei Bewußtseinsbildern: von dem Bild 
d es technischen H andelns oder Zustandes, den der Fachmann sich vor
stellt, wenn er den Wortlaut der Patentschrift liest, einerseits, und ander
seits von dem Bild d es technischen Handelns oder Zustandes, das sich 
einstellt, wenn das technische Handeln zu m angestrebten Erfolg führt und 
die technische Lehre ausreichend in den Patentansprüchen umschrieben 
und eventuell noch zusätzlich in der Beschreibung und in Zeichnungen 
erläutert ist. D as heißt, daß einerseits der in der Patentschrift objektivierte 
Geist als technische Realität vorgestellt wird und anderseits diese techni
sche R ealität noch einmal als praktisches Handeln in der industriellen 
Praxis mit seinem Ergebnis vorgestellt wird. 

vVenn diese beiden Be,vußtseinsbilder sich decken, reicht die Offen
barung aus und die Definition ist klar. \,Vennj edoch die beschriebene Lehre 
zum technischen Handeln (Offenbarung) keine ausreichende Vorstellung 
von dem ermöglicht, was in der industriellen praktischen Anwendung zu 
geschehen h at (Offenbarun g), oder wenn die Umschreibung der Erfin
dung den praktischen Gehalt der technischen R egel nicht klar erkennen 
läßt (Definition ), dann beweisen die Lücken dieses zweiten Sachverhalts
bildes die Mängel der Patentschrift. Das Lesen der Patentschrift läßt stets 
ein technisches Bewußtseinsbild entsteh en. Die vom V erfasser der Patent
schrift gewählten Begriffe gehören der technischen Sprache an; sie teilen 
somit technische Ideen mi t, d. h. sie erwecken die Vorstellung von techni
schem Handeln oder von technischen Zuständen. Ob dieses Bewuß tseins
bild den Anforderungen entspricht oder nicht, kann nicht an diesem Mit
teilungsgehalt beurteilt werden. D er Richter muß ihm ein Bild jenes ange
strebten technisch sinnvollen Handelns oder Zustandes gegenüberstellen , 
das die gestellte Aufgabe anzeigt. Dieses Bild soll sich, wie gesagt, mit 
j enem, das die Patentschrift entstehen läß, decken. Trifft das nicht zu , 
so ergeben sich zwei Möglichkeiten: D er Richter kann das Bild d es sinn
vollen technischen H andelns oder Zustandes aus einer andern Auskunfts
quelle h erleiten oder er bringt es gar nicht zustande. Im letzteren Fall 
bleibt die Stelle des zweiten Bewußtseinsbildes leer oder zumindest eben
falls lückenhaft. 

Der Richter, die Parteien und der Sachverständige bemerken in der 
R egel nicht, daß sie im Sachverhaltsbild zwei T eile gegenüberstellen. Sie 
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meinen, daß sie alles aus der Patentschrift ableiten . Sie schauen j edoch 
immer auf die erwähnte technische R ealisation als Alternative zur Aussage 
der Patentschrift hin. Diese Erkenntnis weist die einzelnen Elemente des 
Sachverhaltes deutlicher vor. Sie schließt di e Gefahr aus, daß die Beteilig
ten sich mit Begriffen zufrieden geb en und nicht darnach fragen, ob sie 
in ihrem Bewußtsein den technischen Vorgang oder Zustand klar sehen. 
So kommt es vor, daß ein Experte an Hand eines Experimentes oder einer 
Gruppe von V ersuchen erklärt, daß die Erfindung sich nicht realisieren 
lasse. Diese Feststellung darf aber nur gerade für diese Experimente, d. h. 
für jene Bedingungen gelten, unter denen sie vorgenommen worden sind. 
Nur diese könnten aus dem Patentschutz durch einen Disclaimer heraus
genommen werden, es sei denn, daß der Experte dartut, daß auf Grund 
des exp erimentellen technischen Wissens das Ergebnis der V ersuche für 
j edes technische Handeln gelte, das von der D efinition der Erfindung 
umfaßt sei. D er Richter hat darüber zu wachen, daß der Experte metho
disch richtig ans , 1\T erk geht. Die Parteien können das Ergebnis d es Exper
tenberichtes fachkundig betrachten und kritisieren. Auch in diesem Fall 
wird der Richter am Sachverhaltsbild des Gutachters nur dann Korrek
turen anbringen, wenn dieser Unrichtigkeiten zugibt oder solche an H and 
der Parteibehauptungen auch dem Richter klar erkennbar sind. 

d) Doppelpatentierung 

Dieser Nichtigkeitsgrund (Art. 26, Ziff 5) stellt an die Konstituierung 
des Sachverhaltsbildes die gleichen Anforderungen wie die Frage nach der 
Neuheit. Der Richter muß den technischen Sachverhalt, der in den Pa
tentansprüchen (evtl. erläutert durch die Beschreibung und Zeichnungen) 
erscheint, mit j en em vergleichen, dessen Bild die Patentschrift eines Pa
tentes h ervorruft, das aus einer früh eren oder prioritätsälteren Anmeldung 
hervorgegangen ist. 

Ich verweise auf das zum Neuheitsproblem Gesagte (vorn I.4-.a.aa) . Ein 
patentrechtlich bedeutsamer Unterschied ist j edoch h ervorzuheben. Neu
heitsschädlich ist jede technische L ehre, die eine patentrechtlich bedeut
same Entgegenhaltung mitteilt. Eine Doppelpa tentierung setzt hingegen 
voraus, daß für die umstrittene Erfindung ein gültiges Patent erteilt worden 
ist. Wurde die Erfindung nur in der Beschreibung erwähnt, nicht aber 
vom Patentanspruch erfaßt, so liegt keine Doppelpatentierung vor. Der 
Richter muß daher den Experten darauf aufmerksam machen, daß er 
den Sachverhalt an Hand des entgegengehaltenen Patentes im Hinblick 
auf dessen geschützten Teil mit dem geschützten Teil des Streitpatentes 
zu vergleichen hat. Die Sachverhalte der beiden Pa tentschriften müssen 
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sich also nicht nur in ihrem technischen Gehalt decken; die Identität muß 
auch in der D efinition oder den Patentansprüchen zum Vorschein kom
men. Dabei geben nicht die ·worte den Ausschlag, sondern die überein
stimmenden Vorstellungen vom technischen Handeln oder Zustand, die 
die beiden Definitionen im Bewußtsein des Fachkundigen bewirken. Es 
ist möglich, daß die R egel in der einen Patentschrift klipp und klar um
schrieben ist, in der andern aber erst sich einstellt, wenn die Beschreibung 
den Patentanspruch erläutert. 

e) Fehlen des Rechts auf das Patent 

Ob der « Patentinhaber weder der Erfinder noch dessen Rechtsnach
folger ist, noch aus einem andern R echtsgrund ein R echt auf das Patent 
hatte» (Art. 26, Abs. 1, Ziff. 6), ist in einem Sachverhaltsfilm zu erkennen. 
Die Beziehung des Patentinhabers zur Erfindung ist bis zu deren Entwick
lung zurückzuverfolgen. D er Kläger trägt die Beweislast dafür, daß der 
Patentinhaber nicht der Erfinder ist. Er bringt diese Überzeugung nur 
dadurch zustande, daß er das Entstehen der Erfindung zeigt. Er muß 
eine andere Person erscheinen lassen und vorweisen, wann und wie diese 
gerade diese technische R egel entwickelt oder aus einer Intuition h eraus 
festgehalten hat. H at der Erfinder die R echte an einen Dritten übertragen, 
so hat der Kläger auch diesen Vorgang im Bewußtsein des Richters er
scheinen zu lassen. Behauptet der Patentinhaber, daß ihm die Rechte zu
stehen, obgleich der Beweis erbracht ist, daß ein anderer die Erfindung 
gem acht oder die R echte daran erworben hat, dann obliegt ihm der Be
weis für seinen originä ren (z.B. angestellter Erfinder ) oder abgeleiteten 
Erwerb. 

D er Sachverhalt hat zum T eil einen technischen Gehalt (patentierte 
Erfindung und das Handeln, das sie entstehen ließ ). Gegenübergestellt 
wird das Ergebnis des vom Kläger beschriebenen Vorganges einerseits 
und die technische Regel gemäß Streitpatent anderseits. Zum andern T eil 
sind Gegenstand des Sachverhaltsbildes Handlungsabläufe (Wirken einer 
Person an einem Ort und zur bestimmten Zeit, V ereinbarungen ). Beide 
T eile müssen deutlich im Sachverhaltsbild erscheinen. D er Richter muß 
z.B. sich vergewissern, daß Zeugen, die behaupten, diese oder j ene Person 
habe die Erfindung gem acht, nicht nur ein H andeln dieser Person gesehen 
haben, das einen Erfolg hervorbrachte, der dem gleichen technischen 
Gebiet angehörte wie die Erfindung. Sie müssen die Erfindung als be
stimmtes technisches Handeln oder Zustand erkannt haben, sei es als 
technische physisch wahrgenommene R ealität, sei es auf Grund der ein
deutigen Beschreibung (Obj ektivation in Worten und Bildern). 
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II. Das Beschaffen des Prozeßstoffes 

1. Die zivilpro;:,essualen Grundsätze 

a) Der Patentnichtigkeitsprozeß als ,?,ivilrechtsstreitsache 

Die Nichtigkeit eines Patentes wird nach zwingenden gesetzlichen R e
geln b estimmt. Liegt ein Nichtigkeitsgrund vor, so könnte selbst das ge
meinsame Einverständnis aller Interessierten das Patent nicht gültig m a
chen . Der Bestand oder Nichtbestand des Ausschließlichkeitsrechts an der 
Erfindung ist damit grundsätzlich dem Einfluß des privaten Willens ent
zogen. Dennoch entscheiden die eventuellen Patentgegner darüber, ob 
die Erfindung dem Patentinhaber eine unangefochtene Herrschaft ver
schaffe oder nicht. 

Die Rechtsgültigkeit d es erteilten Patentes (geprüft oder ungeprüft) 
wird vermutet. Auch ein nichtiges Patent ist, solange seine Nichtigkeit 
nicht bewiesen ist, vom R echtsschein der R echtsgültigkeit umgeben. So 
lange kann der Patentinhaber sein Ausschließlichkcitsrecht durchsetzen. 

Die Patentnichtigkeit kommt im Patentverlctzungsprozeß erst dann 
zur Sprache, wenn der Beklagte sich darauf beruft (Einrede oder Wider
klage). Theoretisch ist das Patent also nichtig, praktisch verschafft es 
jedoch dem Inhaber den Schutz, bis er darauf verzich tet oder der Richter 
es als nichtig erklärt. Der Unterschied des schweiz . Systems, das dem Pa
tent von Anbeginn an die Gültigkeit abspricht, zu den andern, die sie 
als Folge des Rich terspruches eintreten lassen (z. B. Deutschland), ist somit 
rein theoretisch. D a die schweiz . R egelung dem praktischen Zustand 
widerspricht, soll te auch in der Schweiz das Nichtigkeitsurteil die konsti
tutive Rechtsvernichtung zur Folge haben und nicht bloß die negative 
Feststellung. Diese Änderung der Rechtstheorie läßt sich mit dem gelten
den Gesetzestext ohne M üh e vereinbaren. PatG Art. 26 deckt die konsti
tutive ·Wirkung und die Feststellung. Die N ichtigkeitseinrede wäre damit 
allerdings ausgeschlossen. Das erschwert die Verteidigung des Verletzungs
beklagten nicht; er muß für die Begründung der Nichtigkeitseinrede den 
gleichen prozessualen Aufwand betreiben wie für die Widerklage . 

Das Hinüberwechseln zur konstitutiven Patentvernich tung im Urteil 
ist auch durch die Erkenntnisse vom maßgeb enden Sachverhalt gerecht
fert igt. Ob das Patent gültig oder nichtig sei, entscheidet der Richter, wie 
das einläßlich dargetan wurde, im Hinblick auf j enes Bild des Sachverhal
tes, das im Zeitpunkt der Urteilsfällung in seinem Bewußtsein erscheint. 
Dieses Sachverhaltsbild hängt von den Vorbringen der Parteien, den vor
gelegten Urkunden, den Aussagen der Zeugen und Feststellungen der 
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Experten ab. Ein vorprozessualer Sachverhalt, der die Nichtigkeit des 
Patentes rechtsgenüglich ausweist, besteht nur dann, wenn der Patent
inhaber ihn anerkennt; bei dieser Sachlage vermeidet er aber den Rechts
streit. D er Urteilssachverhalt hängt von der Sorgfalt der Parteien beim 
Sammeln und Darstellen des Prozeßstoffes, vom Erinnerungsvermögen 
der Zeugen und der Zuverlässigkeit der Experten ab. Es ist daher folge
richtiger, daß der Richter das Patent rückwirkend vernichtet, als daß er 
die Nichtigkeit feststellt und damit so tut, als ob der ihm jetzt erscheinende 
Sachverhalt schon bei der Patenterteilung oder gar der Patentanmeldung 
vorhanden gewesen sei. 

Aus dem Gesagten ergeben sich folgende Schlüsse: Die Patentnichtig
keitsgründe sind zwar vom Gesetz zwingend vorgeschrieben. Den Interes
sierten ist es j edoch freigestellt, das Ausschließlichkeitsrecht anzuerkennen. 
Sie müssen das sogar tun, solange sie nicht den Beweis erbringen, daß das 
Patent nichtig ist. D er pri vate Wille entscheidet darüber, ob das Patent 
nichtig erklärt wird oder unangefochten die entsprechende ausschließ
liche Herrschaft über die technische L ehre vermittelt, weil die gesetzlichen 
Patentnichtigkeitsgründe erst auf dem Umweg über den Zivilprozeß zur 
Geltung gelangen. Nur dann, wenn ein Privater sie anruft, und nur so, 
wie sie im Prozeß im Sachverhalt erscheinen , der ebenfalls von der Tätig
keit der Parteien abhängt, wirken sie sich aus . 

Der Patentnichtigkeitsprozeß ist somit in die H ände der Parteien gelegt 
und damit eine Zivilrechtsstreitsache. 

b) Die zivilrechtlichen Regeln über die Beschaffung des Prozeßstoffes 

In den kantonalen Zivilprozeßrechten ist der Grundsatz anerkannt und 
verwirklicht, daß die Parteien den Sachverhalt zu behaupten und zu be
weisen haben. Der Richter darf weder die Behauptungen ergänzen noch 
selber T atsachen in den Prozeßstoff einfügen, also Material zur Bildung 
des Sachverhalts herbeischaffen. (Diese R echtslage wird als Verhandlungs
maxime bezeichnet. ) Diese Beschränkung der richterlichen Tätigkeit be
deutet nicht, daß der Richter sich mit der Prozeßleitung begnügen und 
im übrigen bloß zusehen müsse, ob und wie die Parteien ihren Standpunkt 
begründen und Beweise beantragen. Der Grundsatz « da mihi factum -
dabo tibi ins» gilt nicht mehr in allen kantonalen Prozeßrechten unein
geschränkt. Gewisse kantonale Prozeßrechte ermächtigen den Richter, 
die Parteien zu befragen und auf die Unklarheit oder Unvollständigkeit 
ihrer Vorbringen aufmerksam zu machen. Das ändert jedoch nichts daran, 
daß die Parteien den Sachverhalt, aus dem sie die geltendgemachten An
sprüche ableiten, behaupten und die Beweise beantragen müssen. Keine 
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schweiz . Zivilprozeßordnung gibt dem Richter die Befugnis, anstelle des 
Sachverhaltes, wie ihn die Parteien vorgetragen haben, eine andere Schil
derung, die er selber vornimmt, seinem Urteil zugrunde zu legen, handle 
es sich auch nur um das Auswechseln von einzelnen Teilen. Ebensowenig 
darf der Richter Urkunden einfügen, die die Parteien nicht vorgelegt 
haben, oder von sich aus über bestimmte Vorgänge Zeugen befragen. 
Etwas anderes ist die Befragung von Zeugen über ein Sachverhaltselement, 
das nicht im \,Vissen von bestimmten Personen zu finden, sondern als 
allgemeine M einung zu erfragen ist (z.B. vom Gericht selber ausgewählte 
Auskunftspersonen über die Bedeutung eines Zeichens als individuelle 
Marke oder Beschaffenheitsangabe) . Auch sein privates \,Vissen darf der 
Richter nur so weit zur Konstituierung d es Sachverh alts verwenden, als 
es allgemein bekannt (gerichtsnotorisch ) ist. 

2. Die Aufgabe des Sachverständigen bei der Bildung des Sachverhalts 

a) Sachverhaltsbehauplung und Beweis 

D er Kläger muß in einem Zivilprozeß den Sachverhalt darstellen, aus 
dem er die beantragte R echtsfolge ableitet. Zudem muß er Beweis darüber 
führen, daß es sich so verhalte oder verhalten habe, wie er es behauptet. 

D as bedeutet, daß zwei Bewußtseinsbilder no twendig sind, damit schließ
lich im Bewußtsein d es Richters das dritte und entscheidende Bewußtseins
bild entsteht : der Sachverhalt , der dem Urteil zu Grunde liegt. Nur dann, 
wenn die Beweismittel, j edes für sich, oder alle zusammen einen Sach
verhalt vorzeigen, der sich mit jenem deckt, den die Behauptungen des 
Klägers vorweisen, haben diese die prozessuale Feuerprobe bes tanden und 
sind sie zum Urteilssachverhalt geläutert worden. 

M anche Kläger, aber auch Richter, wenden diese Grundsätze in Patent
nichtigkeitsprozessen nicht oder nur lückenhaft an. 

D er Kläger behauptet z.B. nur, daß die Erfindung nicht neu sei und 
nennt dann als Beweis Vorveröffentlichungen. Gleiches geschieht im Zu
sammenhang mit den andern Nichtigkeitsgründen . 

D er Kläger darf aber nicht nur die Behauptung aufstellen, es liege der 
Sachverhalt des Nichtneuseins usw. vor. Er muß die Erfindung als tech
nischen Sachverhalt all den andern technischen Sachverhalten in seinen 
Behauptungen gegenüberstellen und sodann für die Richtigkeit dieser 
Beh auptungen die Beweise anerbieten. D abei wird allerdings ein etwas 
abgekürztes Beh auptungsverfahren geduldet. D er Kläger genügt seiner 
Behauptungspflicht , wenn er aus den Entgegenhaltungen die entscheiden
d en Stellen herausgreift, er muß sie nicht in extenso in seinen Rechts-
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schriften wiedergeben. So viel muß er aber tun, weil der Richter sonst 
nicht wissen kann, welche Einzelheiten nach Ansicht des Klägers den 
Ausschlag geben. Er müßte dann die Behauptungen anstelle des Klägers 
ausfindig machen, wozu er nicht befugt ist. D . h., er darf nicht aus den 
Beweismitteln (z.B. Urkunden, Zeugenaussagen, Expertise) die Behaup
tungen des Klägers ergänzen. 

Die Behauptungs- und Beweispflicht darf der Richter dem Kläger 
ebensowenig wie in einem andern Zivilprozeß abnehmen oder erlassen, 
auch nicht teilweise . Er darf nur, wenn die Prozeßordnung dies gestattet, 
die Parteien auf Lücken aufmerksam machen und Unklarheiten durch 
Parteibefragung beseitigen. 

D er Kläger trägt die alleinige Verantwortung dafür, daß das Klage
fund ament ein lückenloses Sachverhaltsbild zeigt und daß dessen Spiegel
bild in den Beweismitteln (Urkunden, Zeugenaussagen, Expertenberichte, 
Augenschein) erscheint. 

All das gilt ebenso für die Darstellung des Nichtigkeitsbeklagten und 
dessen Beweisführung. 

b) Die Aufgabe des Sachverständigen 

Die schweizerischen Prozeßordnungen lassen den Experten vom Ge
richt ernennen. Gutachten, die die Parteien zu den Akten geben, haben 
keine prozessuale Beweiskraft ; sie sind T eil der Parteibehauptungen und 
nicht Beweismittel für ihre Richtigkeit. 

D er Gerichtsexperte ist Gehilfe des Rich ters. Dort, wo die Fachkunde 
des Richters nicht ausreicht, um die Parteibehauptungen mit den Beweis
mitteln zu vergleichen, um also z.B. bei der Frage nach der Neuheits
schädlichkeit fes tzustellen, ob das technische Spiegelbild sich in den Ent
gegenhaltungen zeige, handelt der Experte an seiner Stelle und erstattet 
dann den Bericht. Daraus ergibt es sich, daß der Experte nicht mehr und 
nichts anderes tun darf als der Richter. Seine Aufgabe ist es nicht, durch 
eigene Nachforschungen oder durch Beiträge aus seiner Kenntnis den 
Sachverhalt zu ergänzen, z.B. weitere Vorveröffentlichungen in den Pro
zeßstoff einzuführen. Damit übernähme er die Behauptungs- und Beweis
tätigkeit der einen oder anderen Partei. Er hat nur den Sachverhalt, so 
wie er von den Parteien gemäß den Akten dargelegt ist, mit den Beweis
materialien zu konfrontieren . W enn Zeugen sachkundig einzuvernehmen 
sind, darf und sollte er dem Richter beistehen. D er Experte ha t nicht einen 
angenommenen objektiven Sachverhalt als Grundlage des Nichtigkeits
urteils zu konstituieren. vVie in jedem andern Zivilprozeß wird - um das 
nochmals zu wiederholen - auch im Patentnichtigkeitsprozeß der Sach-
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verhalt durch die Parteibehauptungen abgegrenzt. Es gibt in dem j eweils 
hängigen Prozeß keinen außerprozessualen Sachverhalt, der für das Urteil 
Bedeutung haben könnte, von dem also der Experte weitere T eile in den 
Prozeßstoffhineintragen und damit zugleich die Parteibehauptungen und 
Beweise ergänzen und erst gestützt darauf die Überprüfung anstelle des 
Richters vornehmen dürfte. 

D er technische Experte hat vorerst die Aufgabe, den technischen Sach
verhalt, der im Prozeßstoff in Worten oder Zeichnungen mitgeteilt ist, 
die nur dem technischen F achmann verständlich sind, derart zu beschrei
b en, daß auch der Jurist die V orgänge, Zustände oder Sachen sehen oder, 
wenn diese selber physisch nicht wahrnehmbar sind, ihr V orhandensein 
an den dafür geeigneten Zeichen erkennen kann. (D er technische F ach
mann erfährt auch die komplizierteren Vorgänge mi t Hilfe von Appara
turen; wenn er sie nich t selber sieht, schließt er aus sichtbaren Zeichen 
auf ihr Vorhandensein. ) Sodann obliegt es dem Experten, die verschie
denen Sachverhalts teile (Beh auptungen der Kläger, der Beklagten, Vor
veröffentlichungen und -benutzungen) miteinander zu vergleichen und 
die Übereinstimmungen und Abweichungen und deren technische Be
deutung zu erklären. Das alles tut er auf der Grundlage seines Fachwissens. 
Er weiß, welche techn. H andlungen und Zustände die Begriffe, die im 
Prozeßstoffverwendet sind, mitteilen, und er kennt deren Bedeutung und 
gegenseitige Beziehung. Er ist an der Lösung dieser Aufgabe nicht dadurch 
gehindert, daß er weitere V orveröffentlichungen oder -benutzungen kennt, 
die im Prozeßstoff nicht gen annt sind. Diese hat er beiseite zu lassen . Er 
muß das j a auch in bezug auf a ll das tun, was ihm als weiterer geheimer 
Stand der T echnik bekannt war, oder was sich nach dem Stichtag ereig
nete. 

Vom Erweitern des Prozeßstoffes durch das H erbeibringen von neu en 
Vorveröffentlichungen oder -benutzungen ist das Erläu tern oder Über
prüfen der Parteibehauptungen und Beweise zu unterscheiden. So kann 
der Experte Experimente n ach seiner Anordnung durchführen und diese 
auch selber veranlassen, wenn er nur so zur verlangten Antwort gelangt, 
auch wenn die Parteien von diesen Experimenten nichts gesagt h atten 
(z.B. zur Feststellung des technischen Fortschrittes, der Ausführbarkeit) . 

D as Zürcher H andelsgericht h a t eine widerspruchsvolle Praxis ein
geführt: Der Experte soll die Neuheit und den technischen Fortschritt nur 
an H and der Akten , die das Gericht ihm übergibt, beurteilen, hingegen 
bei der Frage nach der Erfindungshöhe au ch Vorveröffentlichungen und 
offenkundige Vorbenutzungen einbeziehen, die ihm sonstwie bekannt sind. 
Gerade in jenem Bereich, wo seinem Ermessen der größ te Spielraum offen 
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steht und seine \rVürdigung des Sachverhalts am wenigsten überprüft wer
den kann, soll die sonst allgemein anerkannte Verhandlungsmaxime keine 
Geltung haben. D amit hat diese Grenze auch bei der Diskussion über die 
Neuheit keinen Sinn mehr. Würde sich eine hinzugekommene Vorver
öffentlichung bei der Beurteilung der Neuheit auswirken, dann stünde sie 
unweigerlich der Erfindungshöhe entgegen. Theoretisch kann es sich beim 
Ermitteln des technischen Fortschrittes anders verhalten, weil der gleiche 
technische Erfolg auf ganz andere Weise bewirkt werden kann. Doch ist 
dies die Ausnahme. J edenfalls scheitert ein Patent in der R egel an der 
Klippe der Erfindungshöhe, wenn auch Neuheit und technischer Fort
schritt anerkannt sind . 

D as Zürcher Handelsgericht hat also de facto die Offizialmaxime im 
Patentnichtigkeitsprozeß eingefüh rt. Diese grundsätzliche Abweichung 
von der Behauptungs- und Beweispflicht der Parteien wurde bis anhin 
widerspruchslos hingenommen. Alle Beteiligten, vor allem aber die Sach
verständigen, waren überzeugt, daß damit die «materielle \Vahrheit» 
besser erforscht werde. Diese Überzeugung beruht auf der Ansicht eines 
an sich seienden außerprozessualen technischen Sachverhalts, der im 
Idealfall erkannt und den Parteibehauptungen gegenübergestellt werden 
könne. D as würde dann zutreffen, wenn ein objektiver Geist, mehr noch 
ein technisch allwissender Geist, das Material sammeln und beurteilen 
könnte . Diese M öglichkeit besteht nicht. Auch der größte \Vissenschaftler 
mit den tiefsten und umfassendsten K enntnissen sieh t das, was die V orver
öffentlichungen und -benutzungen kundtun, von seiner Perspektive aus. 
Der Grundsatz des perspektivischen Sehens gil t im geistigen Bereich ebenso 
wie im physischen . Nun soll j edoch der Fachmann, der darüber aussagt, 
was die Erfindung dem Durchschnittsfachmann des betreffenden Gebiets 
mitteilte, die Sach e nicht von der \Varte der höchsten Wissenschaft aus 
betrachten. Auch die Ansicht des Experten ist schon aus technisch-fach
lichen Gründen von seinem Wissen, seinem W erdegang, seiner Einstellung 
zum Problem geformt. D azu kommen Einflüsse von seiner Einstellung zur 
Erfindung als Leistung her (grundsätzliche Bewunderung oder Skepsis 
usw. ), in seltenen Fällen eine sogar unbewußte Sympathie oder Antipathie 
für oder gegen eine Partei . Ich erinnere überdies an das Mosaik, das bei 
der Frage nach der Erfindungshöhe das Fundament der Antwort bilden 
soll. Die Erfahrung beweis t, wie oft der eine Experte die Beziehung einer 
Vorveröffentlichung so, der zweite diese anders sieht. 

Der technische Sachverhalt im Patentnichtigkeitsprozeß ist nicht ent
scheidend objektiver als j ener in anderen Zivilprozessen. Alle Gründe, die 
bis anhin in den heutigen schweiz. Zivilprozeßrechten den Richter vom 
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Erweitern der Behauptungen und Beweise der Parteien abhielten, gelten 
ebenso für die Befugnis des Sachverständigen. Auch er bringt nicht nur 
neue Elemente in den Prozeßstoff hinein. Er verarbeitet sie und zieht auf 
der so zubereiteten Grundlage die technisch-patentrechtlichen Schlüsse, 
die der Richter meistens übernimmt. Wohl können die Parteien Ergän
zungsfragen stellen oder sogar ein neues Gutachten verlangen und die 
Folgerungen des Experten kritisieren. Sie haben damit nur selten Erfolg, 
sofern sie nicht patentrechtliche Mängel aufzeigen. Ihnen ist derart das 
rechtliche Gehör zu einem n euen Vorbringen als Behauptungselement 
versagt. 

So komme ich, nachdem ich jahrelang der Zürcher Praxis ohne Beden
ken zugestimmt hatte, aus diesen grundsätzlichen Erwägungen heraus 
zum Ergebnis, daß dieser Einbruch in die Verhandlungsmaxime nicht 
gerechtfertigt ist. 

Wenn der Kläger als Fachmann nicht in der Lage ist, einen Sachverhalt 
zu behaupten und zu beweisen, der die Nichtigkeit des Patentes dartut, 
dann geschieht ihm kein Unrecht dadurch, daß die Erfindung auch weiter
hin im H errschaftsbereich des Patentinhabers bleibt. 



Schweizerische Rechtsprechung 

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH 

(Mitarbe iter J ACQUES GuYET, Geneve) 

I. Patentrecht 

PatG Art. 1 und Art. 7 ( aPatG Art. 4) 

Offenkundigkeit liegt vor, wenn die Eifindung auf irgendeine Weise darlegt und 
dem Publikum zugänglich gemacht worden ist; tatsächliche Kenntnisnahme durch 
Fachleute ist nicht eiforderlich. 
Die Neuheit einer Eifzndung wird nur durch eine Vorveröffentlichung zerstört, die 
die gleiche Aufgabe stellt und diese auf genau gleiche Weise löst in bezug auf alle 
Merkmale, die der Fachmann zu ihrer Wiederholung benötigt. 
Vergleichung der neulzeitsbegründenden Merkmale zweier Eifindungen ( Taschen
Tifleckeruhr und Armband- f1Veckeruhr) unter diesem Gesichtspunkt,· Fehlen der 
Identität. 
Begriff des technischen Fortschritts und der Eifindungshöhe. 
Hat ein Veifahren oder eine Vorrichtung trotz Veröffentlichung in einer den Fach
leuten zugänglichen Zeitschrift die Technik nicht beeinflußt, sondern ist es seit 
langem in Vergessen/zeit geraten, so kann nicht auf diese Veröffentlichung zurück
gegriffen werden, um den durch eine neue Eifindung bewirkten technischen Fort
schritt zu widerlegen. 

Est divulguee, l'invention qui a ete exposee d'une far;on quelconque et rendue acces
sible au public, non pas necessairement aux hommes du metier. 
Pour qu'une anteriorite exclue la nouveaute d'une invention, ilfaut qu' elle pose le 
meme probleme et le resolve de far;on strictement identique dans tous les elements 
necessaires a l' homme du metier pour la reproduire. 
Comparaison, de ce point de vue, des elements constitutifs de deux inventions: une 
montre-reveil de J;oclze et une montre-bracelet-reveil; difaut d'identite. 
Elements constitutifs du progres teclznique et du niveau inventif. 
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Larsqu'un pracede au un mr!canisme publir! dans un pr!riadique accessible aux 
spr!cialistes n' a pas injluencr! la technique, mais est, depuis langtemps, tambe dans 
l' aubli, an ne saurait l' en tirer paur cantester le pragres technique appartr! jJar une 
inventian nauvelle. 

BGE 94 II 319f. und Sem.jud.1969, 455 undJT 1969 I 63 1, Urteil der 
I. Zivilabteilung vom 10. Dezember 1968 i. S. Fabrique des montres 
Vulcain et Studio S.A. gegen Charles Aerni S.A. und Mitbeteiligte. 

A. La Fabrique des montres Vulcain et Studio S.A. , prceedemment 
Ditisheim et Cie, cst titulaire du brevct suisse n° 259 170, enrcgistre 1c 
15 j anvier 1949 et pour lequel la demande avait ete deposee le 27 septembre 
1943. Ce brevet comporte la revendication suivante : 

Montre-bracele t-reveil caracterisee en ce qu' elle compor te un fond mince const itua nt 
une m embra ne acoustique, e t d es moyens pour que ladite m embra ne puisse transm ettre 
d a ns d e b onnes conditions son mouvem ent vibratoire a l'a ir a mbia nt, e t p our Ja preserver 
du contaet d e tout obje t exterieur a la m ontre et de tou te pa rtie du corps de l'usager pou
vant a m ortir leclit mouvem ent vibra toire. 

La description specifie qu e l 'organe de protcction, qui peut consister en 
une plaque p ercee d 'ouvertures ou en un treillis, est etabli conjointement 
avec la boite de fa<_; on que Je volume d'air compris entre ce t organe, la 
membrane acoustique et la lunette « constitu e un petit resonatcur et 
communique avec l' air ambiant, ce qui est necessaire a la bonne audition 
de la sonnerie ». 

La montre fabriquce selon cc brevct fut mise sur le m arche sous le nom 
de montre Cricket. Elle connut d' emblee un grand succes et fut contre
faite par plusieurs entrcprises. 

En 1950 dej a, Ditisheim a actionne pour contrefa<_;on Lecoultrc et Cie 
S.A. et la societe Jäger Lecoultre, lcsquelles ont conclu reconventionnelle
m ent a l' annulation du brevet. Sta tuant en dcrniere instance le 18 mars 
1958, le Tribunal federal a admis la validite du brevet. 

En 1960, dans un proces pour contrefa<_;o n, porte en premiere instance 
devant le Tribunal federal par la Fabrique des montres Vulcain et Studio 
S.A., Enicar S.A., fabrique d'horlogerie a Longeau, a conclu a la nullite 
du brevet. Statuant, 1c 14novembre 1961, le Tribunal fed eral en a derechef 
reconnu la validite. 

B. Le 31 janvier 1963, la Fabrique des montres Vulcain et Studio S.A. a 
ouvert action devant le Tribunal cantonal neuchätclois contre treize 
fabriques d'horlogerie. Elle demandait des dommages-interets pour contre
fa<_;on du brevet n° 259 170, decrit ci-dessus et expire aujourd'hui depuis 
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plus de sept ans. Les defenderesses ont invoque la nullite du brevet. Contre 
trois defendresses, l' action a pris fin par une transaction. 

Le 1 er juillet 1968, le Tribunal cantonal neuchatelois a prononce la 
nullite du brevet n° 259 1 70. 

C. La Fabrique des montres Vulcain et Studio S.A. a forme un recours 
en reforme; elle requiert le Tribunal federal de constater la validite du 
brevet n° 259 170 et de renvoycr la cause a la cour cantonale. Lc Tribunal 
fecleral a admis le recours et renvoye la cause au Tribunal cantonal. 

Extraits des considerations: 

II. Le brevet litig ieux ayant ete d eli vre avant Je I erjanvier 1956, sa validite doit, sclon 
l 'art. 11 2 LBI , etre etablie conformement a l'a rt. 16 LBI 1907. 

II I. Les dcfencleresses, et apres ellcs Je Tribunal cantonal n eucha telois, aclmettent -
ce qui avait clej a ete soutenu dans lcs cl eux proces p receclents - que !es brevets frarn;ais, 
america in , beige et anglais, obtenus en 1885 et 1886 par Bapst et Falize, a insi que Ja 
montre d e poche cl ite «Cigale », qui en es t l'application pratique, constituent une a nterio
rite. Ils soutiennent qu'au regard de celle-ci, Je brevet n° 259170 ne definit pas une inven
tion nouvell e e t, de plus, qu'en eonsicl era tion de l'etat d e la teehnique a u jour du d ep öt 
de la demancl e, etat qui serait d etermine par le brevet Bapst et Falize, Je breve t 11° 259 1 70 
n' emporterait pas un progres technique e t ne procedera it pas non plus d'une idec erea
trice. 

IV. 1. Selon l'a r t.4 LBI 1907, ne sera pas reputee nouvelle l' invention qui , avant Je 
dep öt de Ja demande, aura e te clivulguce en Suisse ou exposee, par d es ecrits ou des d essins, 
dans des publications se trouvan t en Suisse, d e maniere a pouvoir e tre executee par d es 
hommes d e m etier. II suffit clone en principe que l'invention a it ete exposee d'une fa,;on 
quelconque et renclue accessible au public; peu importe que !es gens du m eti er en a ient 
effe ctivement pris connaissance et qu 'elle ait e te ou non inseree clans des publica tions ou 
ils puisent, cl 'orclina ire, leurs informations. 

2. Du point de vue de la nouveau te, Je brevet Baps t et Falize pourrait en tout cas exclure 
Ja valiclite du brevet 11° 259 170 du fait qu'i l a etc di vulgue en Suisse da ns l'acception que 
ce terme prend a l'art. 4 LBI 1907 et q ue l'on vient de clefinir. Premierem ent, en effet, 
trois exempla ires de Ja montre Cigale ont e te periodiquement exposes en vitrine, a 
Geneve, par Ja ma ison Vacheron et Constantin e t ont ete vendus, l'un en 19 10, les deux 
au tres en 1923. Secondem ent, un resume en a ngla is du brevet a mericain de Bapst et 
Fa lize a<ete publie et se trouve a Ja disposition du public a la bibliotheque de l'Ecole 
polytechnique feclerale depuis le 21 oetobre 1900 au moins; cette publica tion es t assez 
explici te pour que l 'homme du m etier puisse executer l'objet du brevet. Ces cleux faits 
constituent, a eux seuls, une clivulgation suffisante, de sorte qu'il n'est pas necessaire de 
rechercher ce qu'il cn est a cet egarcl de la publication - ignoree avant la presente proce
clure - cl'une clescrip tion de Ja montre Cigalc dans Ja revue «La Nature», qui se trouve 
da ns quinzc bibliotheques publiques, en Suisse. 

3. Selon la doctrinc et lajurisprucl ence constante, l'invention est reputee nouvelle tant 
qu'une a nteriori te, füt -elle clivulguee, n'en fournit pas, prise isolem ent, tous lcs elements 
constitu tifs. Pour qu'elle exclue Ja nouveaute, il faut que l'a nterioritc pose Je m em e pro
bleme et Je resolve d'une fa,;on identique clans tous les elem ents necessaircs a l 'homme du 
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metier. II doit y avoir identite des elements constitutifs du brevet (RO 58 II 69s.; BLUM 
et PEDRAZZINI, n. 7 ad a rt. 7 LBI, p. 344; TROLLER, Immaterialgüterrecht , t. I, p. 203) . 
L a d ivulgation etant pri se, a l'art.4 LBI 1907, dans un sens tres !a rge, il est juste, en 
r evanche, d'exiger que !es elements constitutifs d e cl eux inventions comparees soient 
strictcment iclentiques. 

Se fondant sur l' avis des expertsjucli ciaires, l'autorite cantonale a aclmis que !es brevets 
Bapst e t Falize, divulgues comme on l'a clit plus haut, excluaient la nouveaute du brevct 
n° 259170, lequel n'innoverai t que par la reduction cl'une montre de poche au calibre 
cl'une montre-braccle t, recluction qui serait a la portee d'un homme du metier. C'es t la 
une appreciationjuriclique reposant sur des constata tions de fait cl 'orclre technique, que 
1c Tribunal feclera l revoit librement de par l'art. 67 OJ. La cour rccherchera clone s'il y a 
iclentite entre !es elements constitutifs d e l'un et l'autre brevet. 

4. a) Le mecanisme qui provoquc la vibration de Ja m embranc cliffere da ns lcs cleux 
montres (Cigale et Cricket) ; il est hors d e cause, ca r il ne fait pas l'obj et du brevc t. 

b ) L es montres, obj e ts des cleux brevets, different par leurs climensions. Les experts 
estiment eepenclant que, sur Ja base du breve t Bapst et Falize tel qu'il a ete clivulgue en 
Suisse, l'homme du m etier es t en mesure d'exceuter , a u lieu de la montre de poche 
clecrite, une montre-bracelet, c'est-a-dire un mouvcmcnt cl'un calibre tres sensiblcment 
inferieur. C'est la un point de fait d e na ture teehnique. La cour n'a cepcnclant aucune 
raison de revoqucr en cloutc !es consta ta tions des experts, ni cl'orclonner un complement 
cl ' instruc tion a cet egarcl , complem ent qui n 'est du res te pas rcquis (RO 91 II 70s. ) . 

Du fait qu'un homme du rnetier pouvait, sur la base de ce qu'on avait divulgue du 
brevet Bapst et Fali ze, reprocluire Ja montre de poche a une echelle r cduite pour en faire 
une montre-bracelet, seul point clecisif pour Ja nouveaute, il nc suit du res tc pas encore que 
le mod ele ainsi recluit presenterait les m em es qualites techniques. A cc t cga rcl, par conse
quent, la r ecourante a llegue en vain que, si l'on climinuait d'un ticrs environ Ja surface 
de la m embrane acoustique, la sonorite en serait recluite au point que Je fonct ionnement 
du dispositifcl'alarme n e serait pratiquement plus du taut auclibl e. 

c) Sur une autre question, en reva nche, !es cleux inventions different nettemcnt l'une 
de l'a utre. 

Selon le brevet n° 259 170 , la m embrane acoustique sert en meme temps de fand a la 
montre; sa fonction es t d'assurer a Ja fois l'etaneheite de Ja boite et de propager avec un 
renclem ent eleve !es vibra tions sonores. Dans Je breve t ßapst e t Falize, la m embrane sonore 
est, au contraire, fixee a la cuvette, qui es t ajouree pour la isser passer Je son ; un couvercle 
ajoure lui aussi, s'y ajoute eneore. Du cöte oppose au caclran, le rnouvement de Ja montre 
Cigalc est ainsi couvert pa r trois organes successifs, tanclis qu'il n'y en a qu e cleux clans Ja 
montre Cricket, Ja m embrane sonore et Je foncl etant combines en une seulc piece. 

Sa ns cloute, clans Ja montre Cigale, Ja membrane acoustique, serti e sur le borcl de Ja 
cuvette, assure-t-elle en fait une certaine eta ncheite. l\1ais, de l'avis d es expertsjucliciaires, 
eile ne remplit cette fonction que parti ellement. Dans Ja montre Cricket, en revanche, Ja 
membrane sonore, du fait qu'elle realise une etancheitc - clont on ne se preoecupait 
nullcmcnt a l'epoque ou Bapst et Fali ze ont pris leur brevet - constitue quelque chose de 
nouveau , de different par rapport a Ja pretenclue antcriorite. Peu importe, du point de vue 
de Ja nouveaute, que, comme Je relevent les experts, ce tte modification füt commandee par 
l'abandon de la cuvette dans la montre moderne. 

d ) Le brevet ßapst e t Falize nes'occupe que d e Ja vibra tion de la membrane acoustique ; 
il est muet sur !es moyens qui permettraient de transmettre cette vibration a l'air ambiant. 
Cette transmission, a u contraire, est gen ee par Je couvercle. De plus, Je meme brevet 



-61 -

ignorc lc probleme d e la protection de la membra nc ; l'existencc cl'unc cuvette climina it 
le prob leme. 

La revenclication du breve t n° 259 1 70, en revanche, pose ces cleux questions. L cs 
moycns employcs pour les resouclre sont cxposes cla ns !a clescription gui est jointc a la 
rcvcncl ication et se refere a cleux clcssins, l'un en p la n, l 'autre en coupe : la m embrane 
acoustigue avec Je couvercle de Ja montre ( guijouc, lui a ussi, le r 6le cl'organe protcctcur) 
et le volume cl'a ir compris entre eux constituent un p ctit resonateur. 

e) Vu ces cliffercnccs, qui portent sur !es elemcnts constitutifs des cl cux obj ets brcvetes, 
on ne saurait aclmcttrc gue ces obj cts soient iclentiques. Pa rta n t, la solution a cloptce, sur 
ce point, par la cour cantona le repose sur une applica tion erronee d e l'art.4 LBI 1907 . 
Au contraire de ce gu'a j uge ccttc cour, le breve t n° 259 170 defi nit un obje t nouveau . 

V. 1. Pour guc l'obj ct cl'un brevc t constitue unc invention, il n c suffit pas gu'il soit 
nouvcau; il faut encore qu'il realise un j,rogres technique clairem cnt rcconnaissable et 
essentiel clans Je clomaine gu'elle concerne. Pour juger si ce tte conclition est remplie, on 
compa re l'etat de Ja techniquc ava nt et a pres lc clep 6 t du breve t litig icux. Enfin, l'obj e t 
du brcvct cloit procecl er cl'une iclce creatrice, cl'un ccr tain clegre cl 'orig inalite, le niveau 
inventif. Ici encore, il faut se referer a l'etat de Ja technigue et rechercher si un homme du 
metier, posseclant une bonnc form a tion e t conna issan t a insi l'etat d e la techniq ue, eta it 
capable de realiser l'in vention, grace a son cxpcricncc et a ses capac i tes, par un effort 
intell ec tuel normal (RO 85 II 138 et 5 13 e t les arre ts cites) . 

2 . Pour son apprcciat ion du progrcs tcchnigue et du niveau inventi f, la cour cantonale 
s'es t fonclec sur l'cta t d e Ja tcchnique resulta nt de la description de la montre Cigale, 
pa rue dans Ja revue « La Nature», en 1890. 

E ll e a juge a bon clroit gue si c 'cs t bien ce critcre qu i cle termine J'etat d e Ja techniquc a u 
jour du dep6t de Ja demancle, le brcvct n° 259170 n'entraine pas un progres technique 
et n 'atteint pas non p lus un ni veau inventif suffisant. M a is eile a consta te aussi que Ja 
p ublica tion parue dans Ja revue « La Nature», toucha nt Ja montrc C igale, etait 1c scul 
element gui justifiait cc tte concJusion. Si l'on fait abstrac tion de cet a rti clc, en revanchc, 
il fa ut admcttre que le b reve t n° 259 170 apporte un progres techni quc et unc id ee nouvell e 
reponclant au ni vea u inventif indispensable. Lcs dcfcnderesses, en c/Tet, n'on t offert 
a ucune autre preuve que la montre C igale et lcur clemonstration repose uniguement sur 
c:ctte base. Qua nta l'cxpertise, ei le sc ramcne tout entiere a une a pprec iat ion du brcve t 
11° 259 170 par referencc a la montre C igale. 

Lc jugem ent attague ne pourra clone su bsister que si Ja cour cantona lc s'es t foncl ee sur 
unc juste notion de l'etat de la technique et du ni vea u invcntif en fa isant intervenir, pour 
cnjuger, la publi ca ti on rela tive a la montre Cigale clans la revuc « L a Nature », cn 1890. 

3. Da ns son a rret d u 14 novembrc 1961 , renclu cla ns une cause qui opposait la prescnte 
dema ncleresse et recoura nte a En icar S.A. (RO 87 II 269), 1c Tribuna l fecleral a defini 
l'ctat de la techniquc cla ns !es termes sui vants: 

«Une anteriori te p eu t consister, selon l'art. 4 LBI de 1907, dans une rea lisation ou unc 
publi ca tion anterieurc ignoree ou compl etement oubli ee des techni ciens. Cette clisposition 
in trocluit clone, en matiere de rwuveaute, unc notion de l'etat de Ja tcchnique qui est unc pure 
fict ion (BLuM/ PEDRAZZINr, Das schweiz. Patentrecht I ad a rt. 7, rem. 6 p. 342; TROLLER, 
Immateria lgüterrecht I p . 202 et ss.) . 

« II n 'en esl pas de m em e clans Je clomainc du progrcs tcchnigue e t du niveau inventif. 
Ici , l'etat de Ja technigue s'apprecic sclon !es connaissances effectives d es hommes du 
m eti er. On ne cloi t tcnir compte cl'unc invention anterieure gue si ell c a reellement exerce 
une influence sur l'e ta t d e Ja techniquc. Lors clone quc, par cxempl e, une publication n'a 
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pas ete divulguee ou est tombee da ns l'oubli, on ne pcut la p rendre cn consicleration pour 
juger si l'obj et d 'un brevet litigi cux constitue une invention (M ATTER, Aktuelle Fragen 
aus dem Gebiet d es Patent- und d es Pa tentprozeßrech tcs, RDS 1944, p. 30 a; TROLLER, 
op. cit., p.199) ». TROLLER, dans la 2e eclition de l'ouvra ge precite (p.220), a souscrit a 
cct te jurisprudence. 

On rech erchera clone, en l'espece, si l' invent ion de Bapst et Falize a reellement 
cxerce une influen ce sur l'e ta t de la technique et fa isai t pa rti e d es connaissan ces cffectives 
de l'homme du m etier. 

4 . Lorsqu 'un p erioclique largcm ent di ffuse dans !es mili cux tcchniques clecrit un pro
ced e ou un m eca nisme nouveau, on pcut p resumer qu e !es techniciens en ont pris con 
na issance e t que ce p rocede ou ce m ecanism e s'es t insere d ans l'etat de Ja tcchnique. Mais 
Ja presomp tion n 'existe pas lorsque Ja description rcmonte a de nombreuses annees et n 'a 
eu aucune influcnce sur Ja technique (tres nettcm ent dans ce sens; M ATTER, loe. cit. ; 
cf. GR U R Aus!. 1965 p. 577) . 

5. En l'especc, la cour cantonale, suiva nt l'avis des expert s, aclmet que l'existence, en 
Sui sse, cl epuis 1902 , cl'une ou plusieurs montres de poche Ciga le n'etait apparemment 
connue que de qu clques personnes et quc l'on n 'en saurait concl ure que tout homme du 
m etier d evait en etre info rme. En rcvanche, de l'avis de cet te m em e cour, tel n'est pas Je 
cas de Ja d escription de Ja m ontrc Cigalc pa rue clans « La Nature», et cela a cause de la 
!a rge diffusion d e ce lle rcvue. C'est cn raison de cc t unique « fait nouveau » que la cour 
ca ntonale a aclmis que la montre Cigalc avait cxcrce une influence sur l'e ta t de la tech
nique e t que, pa rtant, Je breve t n ° 259170 n 'avait pas entra ine de progres technique. 

Cependa nt, Ja p ublica tion , dans Ja revue << La Na ture», es t anteri eure d e p lus de ein
qua nte ans au d ep 6 t d e Ja demande de breve t. De plus, m em e si cette revue cs t la rgem ent 
re pandue e t a ccessibl c au public d ans plusieurs bi bli othcqu es, en Suisse, ei le n 'est ccpen
d a nt pas specia lisee d ans lcs p roblem es de l'h orlcgeri e ou, plus generalcment, de Ja 
m ecanique. Elle s'cccupe de toutes !es sciences, de Ja geographi e a Ja botanique e t a Ja 
biologie; c ' es t u ne revue de culture scientifique generale. Ce n 'est pas Ja que Je technicien 
d e l' horlogeric, a u cours de recherches, ira puiser sa d ocumenta tion techniquc specia le. 

La cour cantona le n 'a pas consta te e t !es defend eresses n e semblent pas avoir tente d e 
prou ver que Ja p ubli cati on toucha nt Ja m ontre Cigale eut encore ete connue de qui conque 
lors du d ep 6 t d e Ja d em ande. Au surplus, lcjugem cnt defere rappelle lui-mem e que G uye, 
directeur d e l'Ecole d'horlogcrie de La Cha ux-d e-Fonds, un d es m eilleurs connaisseurs 
d e l 'eta t d e Ja techniquc h orlogere, ch argc par Je Departem en t fcderal de l'economie 
publique d 'examiner Ja valeurdu m ecanism e brevete sous Je n° 259170, n'a pas mentionne 
Je brevet Bapst et Falize au nombre d e ceux qu'il eile dans lc domaine des m ontres-reveils; 
il parait n e pas 1c ccnnai tre. 

6. Sans d oute, il importcrait p eu que Ja publi cation fut oubli ee et que l'au teur de 
l'invention eut sombre dans l'oubli si l'invention, eile, sc füt imposee clans Ja pra tique 
e t eut ete effectivem ent connue des horJogers, en 1943. Or, bi cn au contraire, selon !es faits 
constants, Ja publication clans Ja revue « La Nature» n 'a pas eu d 'influcnce sur Ja tech
nique ou, tout au moins, n'en ava it plus aucunc a u m ois de septembrc 1943 Jorsque Ja 
d emande d e breve t fut dcposee (montre Cricke t). 

Ace moment en effet et d epuis un certa in nombrc cl'annees, selon le jugement attaque, 
plusieurs fabriqu es d'horlogeric importantes s'etaient attaqu ecs, sans parvenir a le 
r esoudre, au problem e de Ja montre-bracele t-reveil. Aucune solution n 'avait ete trouvee. 
Divers systemes ont ete proposes dans ce domaine, fond es sur des techniques differentes, 
alla ntjusqu'a l' avertisseur tactiJe; ma is ils n 'ont eu aucun succes. D e p lus, Ja forte sonorite 
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d e la montre Cricke t a surpris le monde horloger. Par la realisation d e cette montre, Ja 
recourante a va incu un prejuge technique, Ics gens du metier ne pensant pas que l'on 
put obtenir un son aussi intense d'un dispositif acoustique loge da ns une boite de petites 
d im ensions. Enfin , des son apparition sur Ie marche, la montre Cricket a ete contrefaite 
pa r d e nombreux fabricants, qui en ont produit des di zaines de milli ers d'exemplaires 

Ces fa its prouvent qu'au mois d e septembre 1943, !es eonnaissances effectives d es 
h ommes du m eti er ne permettaient pas de resoudre convenablement Ie probleme d e la 
montre-bracele t-reveil. Ils e tablissent d e fac,:on ma nifes te que Ie procede Bapst et Falize, 
qui, selon Ja cour cantonale, m et a Ja portee de l'homme du m etier Ja solution de ce pro
bleme, n'avait, en rcali te, exerce aueune inßuence sur l'etat de Ja technique et ne faisait 
pas partie des connaissa nces effec tives de l'homme du metier. 

Sur ce point, pa r consequent, I'a rret entrepris se fond e sur une conception erronnce de 
l'e ta t de Ja technique. Car on ne sa ura it tenir compte, pour cleterminer cet etat, d e publi
cations qui , comme cel le de Ja revue « La Na ture», etaient totalem ent tombees dans 
l'oubli, d 'ou on !es a tirees pour !es fins d'un proces rela tif a un brevet (MATTER, loe. cit. ) . 
Da ns Ja presente espece, Ja profondeur d e l'oubli ou etait tombee Ja description de Ja 
m ontre Cigale se m esure a Ja peine que l'on a eue a Ja redecouvrir; ce n'est qu'au troi
sieme proces, plus d'une dizaine d'a nnees apres !es nombreuses mises en garcle et d emar
ches diverses de la recourante, que !es clefcncleresses sans cloute activcs et disposant d e 
moyens de recherche efficaces, ont pu allegu er ce fait nouveau . Du res te, Ja nouveaute du 
fait , a eil e seule, prouvc que !es hommes du m eti er l' ignoraient. 

PatG Art.] und Art. 7 

,Zu Neuheit, technischem Fortschritt und insbesondere E1findungshöhe. 
Der Stand der Technik beurteilt sich nach objektiven Gesichtspunkten, nicht nach 
dem FVissen einer bestimmten Person. Bestimmung der zeitlichen und räumlichen 
Kriterien. 

Nouveaute, progres technique et idee creatrice. 
Etat de la technique. Ce sont les Jacteurs objectifs qui sont determinants, non /Jas le 
savoir d'une personne donnee. Fixation des criteres dans l'espace et dans le temps. 

Urteil der 1. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 23. September 1969 
i. S. Dr. Kaiser und Holstein & Kappcrt GmbH gegen Maschinen
fabrik Carl Cron GmbH, auszugsweise veröffentlicht in BGE 95 II 
363f. 

2. Der Hauptanspruch I des Pa tentes Nr. 341462 der Kläger umschreibt ein V erfahren 
zum Pasteurisieren und sterilen Abfüllen von Bier und anderen Kohlensäure enthalten
d en T rinkflüssigkeiten. Das die Erfindung kennzeichnende M erkmal d es patentierten 
Verfahrens soll darin bestehen, daß die zum Zwecke der Pasteurisierung erhitzte Trink
ßüssigkeit sogleich in sterilisierte Kleinbehälter (Flaschen, Dosen und dgl. ) gefüllt, also 
zwischen der Erhitzung und dem Einfüllen nicht abgekühlt wird. Die Kläger beanspru
chen Patentschutz namentlich für den Fall, daß di e Kleinbehälter vor eiern Einfü llen 
der Flüssigkeit zum Zwecke ihrer Sterilisierung erhitzt werden (Unteranspruch 1) und 
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daß die Trinkflüssigkeit vor d em E infüllen unter Ü berdruck geha lten wird (Unter
a nspruch 2) . Die weiteren Unteransprüche (3 und 4) betreffen den Fall, wo die gefüllten 
und verschlossenen Kleinbehäl ter einer kü nstli chen Kühlung, besonders unter V erwen
du ng von Luft, unterworfen werd en. 

3. Das Einfüllen heißen sterilisi erten oder pas teurisierten Gutes in erhitz te Behälter ist, 
wie die Sach verständigen und das Handel sgeri cht feststellen, seit langem bekannt. Es 
wurde schon vor dem 11. M ärz 1955 auf Früchte, Gemüse und a ndere Lebensmi ttel und 
auf sog. sti lle, cl . h. nicht kohlensäurehaltige Getränke a ngewendet. 

Schon vor di esem Tage wußte m an a uch gashaltige Flüssigkeiten, z. B. Bier und karbo
nisierte Fruchtsäfte, d ie zur Pas teurisierung un ter Überdruck erhitzt worden waren, 
ungekühlt in Gefäße a bzufüllen, die dera rt unter Gegendruck gehalten wurden , daß das 
in der Flüssigkeit gelöste Gas n icht en tweichen konnte. Die Klägerin Holste in & K appert 
Maschinenfabrik Phöni x GmbH selber ha tte di eses Verfahren am 3. April 1930 im 
D eu tschen R eiche zur Patenti erung angemelde t und dafür am 9. Novem ber 1933 d as 
Patent N r. 588701 erha lten. Ob es sich für die Abfüllung in Fässer « durchzusetzen » 
vermochte, wie das H a ndelsgericht fes tstellt, oder ob es wegen geri nger Leistungsfähig
keit keine praktische Bedeutung erla ngte, wie die Kl äger unter Behauptung eines der 
Vorinstanz a ngeblich unterl a ufenen Versehens geltend machen, ist unerheblich. Es war 
zum mindes ten bekannt und wurde z. B. auch in dem im J a hre 1950 h erausgegebenen 
Buche von K. FEH RMANN, M echanische T echnologie d er Brauerei, S. 399 beschrieben . 

Die Klägerin ha t es f ür das Abfüllen der Flüss igkeit in «Versandgefäß e» patentieren 
lassen. Vor dem Handelsgericht m achte die Beklagte geltend , a uch Kleinbehälter wie 
z.B. Flaschen und Dosen seien Versandgefäße, weshalb im Hinblick auf dieses V erfahren 
der Gegensta nd d es Streitpatentes Nr.34 1 462 nicht neu sei. Die gerichtlichen Sachver
ständ igen legen j edoch dem Begri ff« Versandgefä ß» keinerl ei Bedeutung bei, we il der 
K erngedanke d es Patentes Nr. 341462 durch das R eichspa tent Nr. 588 70 l ni cht geoffen
bart werd e. D en Kerngedanken d es Verfa hrens nach d em Streitpatent sehen sie darin, 
daß die unter Überdruck in K lein behälter eingefüllt e h eiße Trinkflüssigkeit vom Druck 
entlas tet werden ka nn, ohne daß dad urch ein Teil d er gelösten K ohlensäure p lötzlich 
entweichen würd e. Das Verfahren nach d em R eichspatent Nr. 588 701 m achte sich diese 
p hysika lische T a tsache nich t zunutze. Die Sach verstä ndigen verweisen auf die bereits 
erwähnte Besch,·eibung im Buche von Fehrmann, nach der man noch im Jahre 1950 
glaubte, das wegen der hoh en T emperatur mit Kohlensäure stark übersättig te Bier 
würde beim Abheben der Einfü llvorrichtung aus eiern gefüllten Behä lter (Faß) heraus
sprudeln, wenn nicht eine auf der Flüssigkeit schwimmende Kugel d as Spundloch sofort 
absch lösse. Das H a ndelsgerich t schließ t sich d er Auffassung d er Sachverständigen an und 
bemerkt, da ß sie von keiner Seite angefoch ten worden sei. Die Beklagte bring t auch im 
Berufungsverfahren nich ts gegen sie vor, sondern macht nur gel tend , a us der Bejahung 
d er Neuheit des Verfahrens n ach dem Streitpatent seitens der Sachverständigen und d es 
H andelsgerichtes könnten die K läger für d en technischen Fortschritt und di e Erfindungs
höhe nichts ableiten. Es ist d eshalb nicht dara n zu zweifeln, daß das Einfüllen K ohlen 
säure enthaltender heißer Trinkflüssigkeiten in Behälter ohne Schwimmkugel oder eine 
gleichwer tige Vorrichtung am 11. März 1955 in der Schweiz noch nicht offenkundig 
war und sich auch nicht aus veröffentlichten Sch rift- oder Bildwerken ergab. 

D as Verfahren nach eiern Streitpatent ist daher im Sinne des Art. 1 in V erbindung mi t 
Art. 7 PatG neu . 

4. Eine Erfindung im Sinne des Art. 1 P a tG setzt unter anderem voraus, daß ihr Gegen
stand einen technischen Fortschritt mit sich bringe. Ob diese Voraussetzung zutreffe, 
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beurteilt sich nach dem Stand, d en die T echnik zur Zeit der Einreichung des Pa tent
gesuches hatte. W enn d er Gesuchsteller die Anmeldungspriorität geni eßt, ist der Tag d er 
ersten Anmeldung in einem L ande des Interna tionalen Verbandes zum Schutze des 
gewerblichen Eigentums maßgebend (Art. 17 Abs. 2 PatG). 

Vor dem 11. M ärz 1955 wurden die zu pasteurisierenden Getränke kalt eingefüllt und 
hierauf samt d en verschlossenen Behältern (Flasch en, Dosen) durch Erhitzen entkeimt. 
Diese sog. Flaschenpas teurisation d a uert über eine Stunde, da d as Aufheizen und das 
Abküh len wegen der Gefahr von Flaschenbrüchen j e 20 bis 40 Minuten beanspruchen 
und di e Pasteurisa ti on sich über 20 bis 30 Minuten erstreckt. Die la nge Behandlungsda uer 
erhöht die Be tri ebskosten und kann den Geschmack, den Geruch oder die Farbe des 
Getränkes verändern. Das V erfahren nach dem Streitpa tent Nr. 341462 hat diese Nach
teile nicht. 

Ein anderes, ebenfalls schon vor dem 11. M ärz 1955 bekannt gewesenes Vorgehen 
b es tand darin, daß m an die Getränke durch einen Plattenapparat fließen ließ, sie dabei 
binnen wenigen Sekunden erhitzte, rund eine halbe Minute lang heiß hielt und nachher 
rasch abkühlte, worauf m an sie in die vorher getrennt entkeimten Behälter einfüllte. Bei 
di esem sog. K altsterilverfahren war das abgekühlte Getränk der Gefahr ausgesetzt, nach 
dem Abheben des Füllelementes durch di e Luft oder durch ei nen ungenügend sauberen 
Behälter erneut infiz iert zu werden. Diese Nachinfckti on tritt bei heißer Einfüllung nach 
ei ern Streitpatent nicht ein . 

D en gleichen Vorteil weist das pa tentierte V erfahren gegenüber d er vorbekannten 
Entkeimung durch Filtration auf. 

Das Merkmal d es technischen Fortschrittes ist daher erfüllt. Die Beklagte bestreite t 
diesen übrigens nicht. 

5. E ine Erfindung setzt ferner sog. Erfindungshöhe voraus, d. h. die patentierte Lösung 
muß auf einer schöpferischen Leistung beruhen, di e nicht ohne weiteres schon von durch
schnittlich gut a usgebilde ten Fachleu ten in normaler Fortentwicklung der T echnik 
erbracht werden konnte (BGE 74 II 140, 81 II 298, 82 II 251, 85 II 138, 51 3, 89 II 109, 
167, 92 II 51, 93 II 512 Erw.4). 

a) W elchen Stand die Technik ha tte, die durch die patentierte Lösung angeblich 
bereichert wurde, beurteilt sich nach objektiven Gesichtspunkten, nicht nach dem Wissen 
einer bestimmten Person (BGE 89 II 111 f. ). In zeitlicher Hinsicht ist vom Stande auszu
gehen, den die T echnik am T age der inländischen oder der das Prioritätsrecht begrün
d end en ausländischen Pa tentanmeldung erreicht h a tte. In sachlicher Hinsicht ist maß
gebend die T echnik, di e bis zum Stichtage im Inland offenkundig geworden oder im In
oder Auslande durch veröffentlichte Sch rift- oder Bildwerke in einer für den Fachma nn 
verstä ndlichen W eise dargelegt worden war. Ob durchschnittli ch gut a usgebildete Fach
leute die offenkundig gewordene oder veröffentlichte Technik tatsächlich kannten oder 
hätten kennen sollen, ist unerhebli ch, denn was am Stichtage im Inland offenkundig oder 
im In- oder Ausland in der erwähnten Weise veröffentlicht war, gilt als G em eingut 
(Art. 7 Abs. 1 PatG) und kann von ni emandem m ehr auf dem W ege der Patentierung a ls 
eigen e schöpferische Leistung in Anspruch genommen werden (vgl. BGE 94 II 287 
Erw.4). 

Die Kläger gehen daher feh l, wenn sie geltend machen, di e Sachverständigen und 
das H andelsgeri cht hätten bei der Beurteilung d er Erfindungshöh e gewisse physika lische 
Tatsachen , die schon in W erken aus den J ahren 1924 und 1936 öffentlich bekanntgegeben 
word en waren, ni cht berücksichtigen dürfen, weil der schweizerische Durchschnittsfach-
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mann diese weit zurückliegenden und in Amerika herausgegebenen Schriften weder habe 
kennen können noch habe kennen müssen. Der Inhalt der betreffenden Veröffentlichun
gen gehörte zum Stand, den die T echnik vor dem 11. M ärz 1955 erreicht hatte, und es 
fragt sich nur, ob der durchschni tt lich gut augebildete Fachmann, wenn er hievon K ennt
nis na hm, mit Hilfe seiner Fähigkeiten in normaler Fortentwicklung d ieser Technik das 
V erfahren gemäß Streitpatent ausfindig machen und a ls fortschrittlich erkennen konnte. 

b ) Das Handelsgericht umschreibt d en Stand, den die für die Beurteilung der Erfin
dungshöhe maßgebende T echnik a m 11. März 1955 erreicht ha tte, unter Hinweis auf das 
Gutachten und das Ergänzungsgutachten der Sachvers tändigen wie folgt: 

K arbonisiertes Mineralwasser sei schon vor 1955 ka lt un te r Gegendrucken von 3- 6 
Atmosphären Überdruck (a tü) a bgefüllt worden. Der Gegendruck sei nötig gewesen, 
weil be i Mineralwasser von beispielsweise 8 g C02/! und einer T emperatur zwischen 0 
und 10° C ei n Sättigungsdruck zwischen 2,2 und 3,6 atü, bei Mineralwasser von 12 g 
C0 2/ l und den gleichen T emperaturen ein Sättigungsdruck zwischen 3,4 und 5,6 atü 
en ts tehe. Obgleich m an aber auch hier die Flaschen beim Abzi ehen vom Füllelement 
vor dem Verschli eßen druckentlas tct habe, sei es nur bei einem sehr kleinen Teil zur 
Entbindung von Kohlensäure gekommen, falls bes timmte Vorsichtsmaßnahmen 
getroffen worden seien. Dies sei nur so erklä rlich, daß im Augenblick der Herstellung der 
Verbindung zwischen Getränk und freier Atmosphäre praktisch der Lösungsdruck des 
K ohlensäuregases in der Flüssigkeit a ls Überdruck wirke. Ohne dauernde Benutzung 
d ieser \ ,Virkung der Übersätt igung wäre d as Funktionieren der mit Gegendruckfüllern 
arbeitend en Abfüllanlagen für C02-haltige G etränke nicht denkbar, weil sonst jede 
Flasche nach der Druckentl astung unter ausgeprägter Blasenbildung mindestens einen 
T eil ihres Inha ltes schlagartig ent lassen müßte. Somit sei dem Getränkefachmann schon 
vor d em Stichtag bekannt gewesen, daß unter Gegendruck a bgefülltes mit Kohlensäure 
übersättigtes kaltes Mineralwasser bei Druckentlastung nich t notwend ig sofor t K ohlen
säure entbinde, obgleich es nun unter einem C0 2-Überdruck von 2,2- 5,6 atü stehe. Dies 
habe sich beispielsweise aus d em W erk von FEHRMANN, Mecha nische T echnologie der 
Brauerei, 1. Auflage, 1950, S. 423 ergeben, d er vorgeschlagen habe, die Druckentlastung 
ni ch t plötzlich, sondern mit Hilfe eines V entils innert 2- 4 Sekunden vorzunehmen, weil 
da nn das Getränk a uch vor dem V erschließen der Flasche ruhig bleibe. Ferner habe sich 
einer im J a hre 1924 erschi enenen Veröffentlichung von K ENRICK, WrSMER und WYATT 
(Supersaturations of gases in liqu ids ,J . Phys. Chcm. 28 ( 1924) 1308/ 15) entnehmen lassen, 
daß übersätt ig te Lösungen vo n C0 2 auch bei höheren T emperaturen bestehen können. 

Die Kläger ha lten diesen Feststell ungen en tgegen , das H a ndelsgericht gebe mit seinen 
Zahlen offensich tlich versehentlich um 1 a tü zu hohe Überdrucke an, denn es habe ver
ka nnt, daß die Sachverständ igen auf S. 17 letzte Zeile des Gutach tens und S. 31 des 
Ergänzungsgutachtens vom Druck, nicht vom Überdruck sprächen. 

Es trifft zu und wird vom Handelsgericht in der V ernehmlassung zur Berufung zuge
geben , daß die Sachverständigen an d en erwähn ten Stellen Zahlen in Atmosphären (a t) 
nicht in Atmosph ären Überdruck (at) a ngeben und daß das H and elsgericht sie im 
U rteil versehentlich als Ü berdrucke wiedergegeben hat. In atü ausgedrückt, hätte daher 
auf S. 16 des U rteils richtigerweise gesagt werden sollen, der Gegendruck sei nötig ge
wesen, wei l bei Mineralwasser von beispielsweise 3 g C02/ l und einer T emperatur zwi
sch en 0 und 10° ein Sättigungsdruck zwisch en 1,2 und 2,6 atü, bei Mineralwasser von 
12 g C0 2/ l und den gleichen T emperaturen ein Sättigungsdruck zwischen 2,4 und 4,6 atü 
entsteh e. Entsprech end ist die zusamm enfassende Feststellung auf S. 17 des Urteils dahin 
zu berichtigen, dem Getränkefachmann sei schon vor dem Stichtag bekannt gewesen, d aß 
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unter Gegendruck abgefülltes mit Kohlensäure übersättigtes kaltes Mineralwasser bei 
Drucken tlastung nicht notwendig sofort Kohlensäure entbinde, obgleich es nun unter 
einem C02-Überdruck von 1,2 bis 4,6 atü stehe. 

Den Klägern ist j edoch nicht beizupflichten, wenn sie geltend machen, die Urteils
grundlage werde durch diese Versehen vollständig erschüttert. Die Sachverständigen 
haben in d en genannten Beispielen die Sättigungsdrucke, unter denen das Mineralwasser 
bei den angegebenen C0 2-Lösungen und Temperaturen steht, richtig angeführt, und 
das Handelsgericht wollte sich offensichtlich einfach der Auffassung der Sachverständigen 
anschließen, nicht aus versehentlichen Überlegungen eine davon abweichende eigene 
Auffassung vertreten. Es fehlt jeder Anhaltspunkt dafür, daß es anders geurteilt hätte, 
wenn es die Angaben der Sachverständigen in den erwähnten Punkten richtig gelesen 
hätte. Das ist um so weniger anzunehmen, als die versehentlichen Zahlen nur Beispiele 
übersättigten kalten kohlensäureha ltigen Mineralwassers betreffen und daß bei schwächer 
karbonisiertem heißem Bier und normal karbonsisierten heißen Fruchtsäften die Über
sättigung bei anderen Drucken oder Überdrucken eintritt. Die Kläger sagen übrigens 
nicht, inwiefern die Berechtigung der erwähnten Versehen rechtlich von Bedeutung 
wäre. Sie erklären gegen teils, es sei wegen dieser Versehen gar nicht möglich, sich in der 
Berufung mit den entscheidungserheblichen Sättigungsverhältnissen unter konkreten 
Bezugnahmen auf Druckangaben auseinanderzusetzen. Davon kann indessen keine R ede 
sein, da sie die richtigen Zahlen in atü selber angeben. 

c) Die Frage, ob der durchschnittlich ausgebildete Fachmann im Hinblick auf die 
erwähnte vorbekannte physikalische Ersch einung ohne weiteres auf den K erngedanken 
des Streitpatentes habe kommen können, wonach in Kleinbehälter eingefüllte heiße 
Trinkflüssigkeit bei der Entlastung vom Überdruck die gelöste Kohlensä ure nicht plötz
lich entweichen lasse, wird vom Handelsgericht unter Hinweis auf die Auffassung der 
Sachverständigen mit folgender Begründung bejaht: 

D er Sättigungsdruck sei nicht wesentlich größer, wenn statt eines hochkarbonisierten 
kalten Wassers ein schwächer karbonisiertes heißes Bier oder ein normal karbonisierter 
heißer Fruchtsaft unter G egendruck eingefüllt und dann von diesem entlastet werde. 
D er Fachmann habe daraus folgern können, wenn die für das Abfüllen von Mineralwasser 
geltenden Forderungen auf Fülleinrichtungen für Fruchtsäfte und Bier übertragen wür
den, sollte die Druckentlastung nach d em Einfüll en von auf Pastcurisationstemperatur 
gebrachtem schwach karbonisiertem Fruchtsaft oder Bier nicht zu einer plötzlichen Ent
bindung von Kohlensäure führen. Temperaturmäßig sei die Frage der möglichen Über
sättigung kohlensäurehaltiger Lösungen allerdings nicht gleich klar darzulegen wie 
druckmäßig . D er V eröffentlichung von KENRICK, W1sMER und WYATT aus dem Jahre 
1924 habe sich j edoch entnehmen lassen, daß übersä ttigte Lösungen von C02 auch bei 
höheren Temperaturen bestehen können. Da oberflächenaktive Substanzen eine Blasen
bildung begünstigen könnten und in Fruchtsäften und Bier mit solchen Substanzen zu 
rechnen gewesen sei, habe der Fachmann zwar Bedenken haben müssen, daß sich karbo
nisierter Fruchtsaft oder Bier nach der im heißen Zustand erfolgenden Entlastung vom 
Überdruck möglicherwe ise anders verhalten würde als Mineralwasser. Umgekehrt habe 
er aber doch erheblich daran zweifeln müssen, daß insbesondere Bier anders reagiere als 
die übrigen kohlensäureha ltigen Getränke. Angesichts der erhöhten Betriebssicherheit 
der H eißabfüllung, die seit langem für nicht karbonisierte Getränke bekannt gewesen sei 
und seit dem Erscheinen der deutschen Patentschrift Nr. 588 701 auch für das Einfüllen 
kohlensäurehaltiger Getränke in Fässer zum Stand der T echnik gehörte, habe es daher 
für ihn nahe gelegen, mind estens zu versuchen, karbonisierte Getränke auch in Flaschen 
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und Dosen heiß einzufüllen. D a ß ein Fachmann, der ein Verfahren zum sterilen Abfüllen 
von Bier und anderen kohlensäurehaltigen G etränken entwickelt, mit dem Verhal ten 
solcher Flüssigkeiten b ei unterschi edlich er T emperatur vertraut sein müsse, sei selbstver
stä ndlich. 

aa) Die Kläger entstellen di ese vorinstanzlichen Erwägungen, wenn sie geltend 
m achen, nach dem angefochtenen Urteil hätte es für Bier und Fruchsäfte jedem durch
schnittlich gut ausgebildeten Fachmann nahegelegen, da ß bei erheblich größerer Über
sä ttigung als bei kalt abgefülltem Mineralwasser ein Entweichen von Kohlensäure nicht 
z u befürchten sei. D as Handelsgericht rä umt ausdrücklich ein , d er Fachmann habe damit 
rechnen müssen, daß ka rbonisierter heißer Fruchtsaft oder heißes Bier sich nach d er 
Entlas tung vom Ü berdruck möglicherweise a nders verha lten würden a ls 11ineralwasser. 
Es nimmt nur an, er ha be a nderseits doch erheblich daran zweifeln dürfen , daß dies wirk
li ch zutreffen werde, weshalb für ihn nahe gelegen ha be, das heiße Einfüllen kohl en
sä urehaltiger Geträ nke in F laschen und D osen zu versuchen. 

Dieser Schluß leuchtet angesichts d es vorbekannten V erha ltens kohl ensäureha ltigen 
Mineralwassers bei d er Entlas tung vom Überdruck und a ngesichts der schon im Jahre 
l 924 veröffentlichten Feststellungen von KENRICK, vVrsMER und W YATT, wonach über
sättigte Lösungen von G asen a uch bei höheren T emperaturen bes tehen können, durchaus 
ein. Die Kläger setzen sich über di ese lä ngst bekannten phys ika li schen Erscheinungen 
hinweg, wenn sie beha upten , es se i unbestritten, da ß mit K ohlensäure übersättigtes 
Mineralwasser schon bei R a umtempera tur nicht m ehr a bgefüll t werden könne, ohne 
nach d er Entlastung vom Ü berdru ck T eile des G ases zu en tbinden . Diese Behauptung 
lä ßt sich nicht damit erhä rte n, daß ko hlensäureha ltige Geträ nke, w ie a uch der La ie 
wisse, beim Steigen d er T empe ra tur Kohlensäure abgeben. W ed er d en Sachverstä ndigen 
noch d em Handelsgerich t ist entgange n, da ß das V ermögen einer Flüssigkeit, Gas zu 
lösen , mit steigender T em peratur abnimmt. Diese T a tsache widerspri ch t d en Erfahrun
gen von K ENRICK, WrsMER und W YATT nicht, die z.B. mit Sauerstoff übersättig tes W asser 
im Experimentierrohr auf60 bis 80°C erwärmen konnten, ohne d aß das Gas plötzlich en t
bunden wurde. G ewiß sagen di e Sachverständigen, aus der V erö ffentli chung dieser Auto
ren gehe nicht zweifelsfrei hervor, ob sie die unter erhöhtem Druck übersättigte Lösung vor 
od er erst nach dem Erwärmen vom Überdruck entlasteten . Die Sachverstä ndigen h aben 
j ed och zur bezüglichen Beansta ndung d er Kläger im Ergänzungsgutachten Ste llung 
genommen und ausgeführt , di e erwähnte U nklarheit tue dem E rgebnis ni cht Abbruch. 
Das Bundesgericht ha t keinen G rund , e ine andere Auffassung zu ver treten. 

bb) Die Kläger machen fe rner gelte nd , die Suche nach der Lehre d es Streitpatentes 
sei a ussichtslos gewesen, weil METSCHL im J a hre 1924 da ra uf hingewiesen habe, da ß 
Scha ll wellen die Bildung vo n Gasblasen bewirken könnten und unter Umstä nden ein 
Schlag auf das Gefäß zur sofortigen E ntbindung des G ases genüge und daß Kohlensä ure 
im W asser nicht d en für andere Gase gefundenen G ese tzm äßigkeiten unterworfen sei. 
Auch hätten QurnN und JONES in ihrem Buche aus dem J a hre 1936 a usgeführt , d a ß 
während d er Ruheperiode, in der sich die Kohlensäure-Lösung nach der Aufhebung des 
Überdruckes befinde, gegen m ech anische Störungen so empfindlich se i, daß schon ein 
leichtes Knarren ausreiche, um d as G as rasch zu entbinden. 

Die Sachverstä ndigen h a ben a us di esen Äußerungen indessen nur a bgeleitet , da ß 
ein G etränkefachmann des einzelnen Zweiges d em G edanken e iner H eißabfüllung 
skeptisch habe gegenübersteh en müssen. Sie sahen darin keinen Grund, ihre Auffassung 
a ufzugeben , wonach V ersuch e über d as V erha lten heißer kohlensäureha ltigcr G eträ nke 
n ach d em Einfüllen in Flaschen und Dosen für den Fachma nn na he lagen, weil der 
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gleiche Fachma nn ja beim Abfüllen kalter Ge trä nke die Wirkung der Übersä tti gung 
mit Kohlensäure da uernd ausgenützt habe. 

cc) Unerheblich ist sodann, daß oberAächcnakti ve Substanzen die Bildung von Blasen 
a uf heißem Bier oder kohlcnsäurehaltigem heißem Fruchtsaft begünstigen können. 
Dieser Umstand muß te den Fachmann zu dem Bedenken führen, diese Getränke würden 
sich nach d er Entlas tung vom Überdruck viell eicht nicht gleich verhalten wie ka ltes 
kohlensäurehaltigcs Mineralwasser. Dagegen konnte er den Fachmann nicht davon 
abha lten, durch Versuche festzustellen, ob die beim J\bfü ll cn von Mineralwasser ange
wendete Technik sich auch auf das Abfü llen heißen Bieres oder he ißer kohlensäurcha lti
ger Fruchtsäfte a nwenden lasse, Versuche, di e a uch durch di e Fes tste llungen von KEN
RI CK, WrsMER und WvATT nahege legt wurden. 

dd) Dabei bleibt es auch, wenn di e Kläger beifügen, bei heißem Bier od er heißen 
Fn,ch tsäften sei d er Grad der Übersät tigung mit Kohl ensäure höher. Nach d en Aus
führungen der Sachverständ igen ist es die Übersättigung, die vorübergeh end das Gleich
gewicht aufrecht hä lt, wenn das mit Überdruck eingefüllte Getränk d er freien Atmo
sphä re a usgesetzt w ird. Die Sachverständigen sagen, praktisch wirke nun d er gesamte 
Lösungsdruck d es K ohlensäuregases in d er Flüssigkeit a ls Überdruck. Daher ist fraglich , 
ob das Gleichgewicht überhaupt vom Grade d er Übersättigung a bhä ngt. Sei dem wie 
ihm wolle, stell en die Sachverstä ndigen und das H and elsgeri cht j edenfalls fest, daß das 
VVegnchmen vom Gegendruckfüll er ein schwächer karbonisiertes h eißes Bier oder einen 
norma l karbonisierten heißen Fruchtsa ft druckmäßig nicht oder ni cht wesentlich mehr 
übersät tigt a ls ein hochkarbonisiertes ·wasser. 

ee) Die Kl äger berufen sich ferner darauf, daß abgefülltes kohlensäurehaltiges Mine
ra lwasser nicht p lötz li ch, sondern n ur mit Hilfe eines V entils innert 2- 4 Sekunden vom 
Ü berdruck entlastet werden dürfe. 

Da ß di ese Vorsichtsmaßnahme nach FEHRMANN, a.a.O. S. 423, nötig ist, legte j edoch 
dem Fachmann d en Versuch, das beim Minera lwasser angewend ete Verfahren au f d as 
Abfü llen koh lensäurehaltigcr h eißer Getränke zu übertragen, ni ch t weniger nahe. Die 
erwähnte Maßna hme konnte bei einem solchen Versuch ohne weiteres ebenfalls a nge
wend et werden. Die Sachverständigen erklären denn auch, der Erfo lg sei wahrschei nlich 
gewesen, «wenn g leichzeitig die von FEHRMANN für das Abfüllen hochkarbonisierter 
Getränke vorgeschl agenen Maßnahmen beachte t wurden ». Das H a ndelsgericht pfüch tet 
ih nen bei. 

ff ) Die Kläger g lauben sodann, di e Erfindungshöhe ergebe sich da raus, da ß in der 
Fach literatur ausnahmslos die Auffass ung vertreten word en sei, beim Erwärmen kohlen
säureha ltiger Getränke könne nur ein g roßer ständiger Gegendruck das Entweichen von 
Kohlensäure verhind ern . Sie bringen vor, di ese Lehre li ege auch d em deutschen Pa tent 
Nr. 588 70 1 zugrunde. N iemand habe diesen Irrtum aufzuzeigen vermocht. 

Daß die Kläger in sich bei der Anmeldung des d eutschen Patentes Nr. 588701 im J a hre 
1933 in diesem Irrtum befand , entkräfte t die Auffassung der Sachverständigen und der 
Vorinstanz indessen nich t, denn es wird nicht behauptet, die Kl ägerin habe damals den 
Stand der T echnik erschöpfend gekannt, besonders a uch di e Ergebnisse der Versuche von 
K E RICK, VV1sMER und WYATT. Die Kläger bringen a uch nicht vor, d aß und inwiefern 
and ere Fachleu te hi erüber auf d em laufenden gewesen seien. Vom Prüfer des deutschen 
Patentamtes, einem d iplomierten Brauer, sagen sie nur, er habe in seinem Besch eid vom 
19.Ja nuar 1956 erklä rt, der Inha lt d er Anmeldung zum deutsch en Patent Nr. 1000709 
stehe mit der bisher anerkannten Auffassung in d irektem Vliderspruch und es sei nicht 
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' ohne weiteres glaubhaft, daß das beanspruchte V erfahren funktionstüchtig sei. Diese 
Behauptung beruht auf einer entsprechenden Ausführung im Entscheid des ersten Nich
tigkeitssenates des deutschen Patentamtes vom 27.Juni 1961; der erwähnte Bescheid des 
Prüfers liegt nicht bei den Akten. Der Entscheid des ersten Nichtigkeitssenates spricht 
ebenfalls weder von der vorbekannten Abfüllung kohlensäurehaltiger Mineralwasser 
unter Entlastung vom Überdruck noch von der V eröffentlichung von K ENRICK, W1sMER 
und WYATT aus dem Jahre 1924. Er äußert sich über den Stand d er T echnik nur durch 
Hinweise auf das von der Klägerin selber herausgegebene «Phönix-Handbuch» 1947, 
ihre d eutsche Pa tentschrift Nr. 588 701, das Buch von FEI-IRMANN aus d em Jahre 1950 
und ohne nähere Angaben allgemein durch Hinweis auf di e Ansicht des «Fachmannes». 
Auch das Urteil des d eutschen Bundesgerichtshofes vom 30.Juni 1964 (im wesentlichen 
veröffentlicht in GRUR 1964 612 ff. ) geht nicht anders vor. Außer auf die erwähnten 
Schriften und Meinung d es Prüfers des Patentamtes beruft es sich nur auf eine W erbe
schrift «Enzinger Nachrichten» vom Februa r 1954 und ein vom Bundesgerichtshof 
eingeholtes Gutachten des Betriebsle iters einer brautechnischen Prüf- und V ersuchs
anstalt. Es schließt aus diesen Unterlagen, vor d er Anmeldung d es deutschen Patentes 
N r. 1000709 habe man in der Fachwelt allgemein geglaubt, daß sich kohlensäureha ltige 
Getränke nicht oder zumindest nicht ohne weiteres h eiß abfüllen ließen. Dieses Vorurteil 
genügt ihm, die Erfindungshöhe zu b ej ahen. Ebensowenig setzen sich die von den Klä
gern angerufenen Autoren SCHILD, STEINHOFF, DACHS und STEWART, die das Abfüllen 
heißen Bieres in Flaschen gemäß d em Streitpatent als überraschende N euerung betrach
ten, mit dem vorbekannten Stand der Technik, wie ihn die Sachverständigen und das 
Handelsgericht darlegen, auseinander. Sie erörtern nicht, ob dieser Stand dem Fach
mann V ersuche nahe gelegt h abe. Auch der Umstand, daß weitere Autoren in ihren V er
öffentlichungen aus der Zeit nach der Erteilung des Streitpatentes d essen Lehre nicht 
für sich in Anspruch genommen oder als naheliegend, ja selbstverständlich bezeichnet 
haben, erstellt die Erfindungshöhe nicht. Diese Veröffentlichungen von SrnGRIST, 
SONNTAG und RENNER waren den Sachverständigen bekannt , und die Kläger tragen nicht 
vor, daß und inwiefern sie Äußerungen enthielten, denen die Sachverständigen zu Un
recht nicht R echnung getragen hätten. Die Auffassung d er Sachverständigen scheitert 
auch nicht da ran, daß der Begutachter Professor EMCH während seiner ganzen Lehr
tätigkeit für V erfahrenstechnik in der Nahrungsmittelindustrie die Lehre des Streit
patentes nie erwähnt haben soll. 

gg) Mit d em weiteren Einwand, die Lehre des Streitpatentes wäre wegen ihrer Vor
teile schon längstens genutzt worden, wenn man sie vorgesehen h ät te, verkennen die 
Kläger, daß die Sachvers tändigen und das Handelsgericht die Erfindungshöhe nicht 
mit der Begründung verneinen, der Erfolg des Abfüllens heißer kohlensäurehaltiger 
G etränke sei vorauszusehen gewesen, sondern mit der Begründung, es habe für den 
Fachmann nahegelegen , dieses V erfahren zu versuchen. 

hh) Unerheblich ist schließlich, ob di e Tatsache, daß die heiße Trinkflüssigkeit nach 
d er Entlastung vom Überdruck trotz der Übersättigung nicht sofort Kohlensäure ent
bindet, theoretisch erklärt werden ka nn. Indem die Kläger behaupten, eine solche 
Erklärung sei auch h eute noch nicht möglich, geben sie zu , daß auch sie nicht durch 
theoretische Überlegungen, sondern einfach durch Versuche oder auch bloß zufällig 
zur Lehre des Streitpatentes gelangt sind. G erade die Vornahme von V ersuchen lag 
aber auf Grund d es Standes, den die T echnik vor dem 11. März 1955 erreicht hatte, für 
einen durchschnittlich ausgebildeten Fachmann nahe. Daß die Durchführung d er Ver
suche Anforderungen stellte, welche die Fähigkeiten eines Durchschnittsfachmannes 
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überstiegen hätten und eine schöpferische Leistung beinhalten würden, behaupten die 
Kläger nicht. Das ergibt sich auch nicht etwa aus der Patentschrift. Diese nennt keine 
einzige Maßnahme, die getroffen werden müßte, um das Gleichgewicht d es mit Kohlen
säure übersättigten Getränkes nach der Entlastung vom Überdruck aufrecht zu halten. 
In der Patentbeschreibung liest man gegentci ls, ein H eraussprudeln des Bieres aus den 
Versandgefäßen brauche überhaupt nicht befürchtet zu werden. 

Abschli eßend ist somit zu sagen, daß die Sachverständigen und das Handelsgericht den 
bundesrech tlichen Begriff der Erfindungshöhe nicht verkannt haben. Die ganze «schöp
ferische» Leistung der Kläger bestand da rin, die dem Durchschnittsfachmann nahe
liegenden und keinerlei Schwierigkeiten bereitenden Versuche zu unternehmen. 

PatG Art.1 und Art. 26 Abs. l, Ziff.1, 3 und 4 ( aPatG Art. 16) 

.Mikrobiologische Ve1fahren sind als chemische Ve1fahren im weiteren Sinne 
patenifähig. 
Eine klare Definition ist zu bejahen, wenn die Erkenntnismöglichkeiten im maß
gebenden Zeitpunkte eine ausreichende Beschreibung erlaubten und davon Gebrauch 
gemacht wurde, auch wenn seither neuere Erkenntnisse eine bessere Beschreibung 
erlauben. 
Die Darlegung der E1:findung erlaubt die Ausführung, auch wenn die Kulturen
sammlungen in der Patentschrift nicht genannt sind, denn deren Adressen und 
gedruckte Kataloge gehören zum Fachwissen des Mikrobiologen. 

Die E1:findung ist gewerblich anwendbar, 
- auch wenn diese ausländischen Kulturensammlungen in auße1gewöhnlichen 

Zeiten von der Schweiz aus nicht zugänglich sein könnten, und 
- auch trotz des Umstandes, daß allenfalls einzelne Stämme des J\1ikroorganismus 

das Antibiotika nicht zu erzeugen vermögen. 

Les procedes microbiologiques sont brevetables en tant que procedes chimiques au 
sens !arge. 
Il faul considerer une diji,nition comme etant claire, lorsque les moyens scientifiques 
de l' epoque permettaient une description sujfisante et que ces moyens ont ete utilises, et 
ceci meme lorsque depuis lors des connaissances nouvelles permettent une meilleure 
description. 
L' expose de l'invention permet l' execution de ceUe-ci, meme si les collections de 
culture de microbes ne sont pas mentionnees dans cet expose, car les adresses et cata
logues imprimes de ces collections font partie des connaissances d'un microbio
logiste. 

L' invention est utilisable industriellement 
- meme lorsque les collections etrangeres de cultures de rnicrobes peuvent, dans des 

circonstances exceptionnelles, ne pas etre accessibles dejJUis la Suisse 
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- et meme si excejJtionnellement on trouve des familles du microorganisme qui ne 
produisent pas l' antibiotique. 

Urteil des H andelsgerichtes des Kantons Zürich vom 15. Dezember 1969 
i. S. CIECH gegen Chas. Pfizer & Co. Inc. 

V. In der Klageschrift hatte die Klägerin noch geltend gemacht, hinsichtlich Nähr
lösung und Züchtungsbedingungen fehle es im Streitpatent an ausreichenden Angaben 
und damit a n einer genügenden Offenbarung. Diesen Standpunkt li eß sie in der Folge 
fallen und a nerkannte, daß die Offenbarung mit Bezug auf die Zubereitung der Gär
brühe im Streitpatent ausreichend sei. Nicht in Zweifel gezogen wurde von der Klägerin, 
daß das Gegenstand des Streitpatentes bildende Verfahren neu sei und der Erfindung di e 
erforderliche Erfindungshöhe zukomme. Streitig sind hingegen folgend e Fragen: 

1. Ob der Patenta nspruch unter Beiziehung der Beschreibung eine kla re Definiti on 
der Erfindung ergebe (Art. 16 Abs. 1 Ziff. 8 aPatG) ; 

2. Ob die Erfindung durch die Beschreibung derges ta lt dargelegt sei, daß danach 
ihre Ausführung durch Fachleute möglich sei (Art. 16 Abs.1 Ziff. 7 aPatG); 

3. Ob die Erfindung gewerbli ch verwertbar sei (Art.16 Abs.1 Z iff. 3 aPatG), und 
4. Ob, wenn die Gültigkeit des Streitpatentes zu bejahen sei, die Klägerin das Patent 

verle tzt habe. 
Über diese streitigen Fragen hat das Gericht ein Gutachten eingeholt. Als Sachver

ständige wurden beigezogen Prof. Dr. L. Ettlinger, Professor für Mikrobiologie an der 
ETH und dipl. Ing. F. A. Bovard, Fürsprecher und Patentanwalt in Bern ... 

VI. A. 1. Die Klägerin macht unter anderem geltend, die Beklag te täusche nur vor, 
einen neuen Mikroorganismus entdeckt zu haben, sei doch der von ihr a ls Streptomyces 
rimosus bezeichnete Mikroorganismus schon früh er a ls Streptomyces erythraeus ent
deckt und beschrieben worden. In d er Tat wurde in der wissenschaftlichen Literatur 
einma l d er Streptomyces rimosus als Synonym zu Streptomyces erythraeus bezeichnet. 
Wie die Sachverständigen indessen ausführen, beruhte diese Gleichstellung auf einer 
irrtümlichen Beurteilung einer bestimmten Kultur und wurde in d er Folge widerrufen. 
In ihrer Stellungnahme zum Gutachten ha t denn auch die Klägerin zu R echt nicht mehr 
daran fes tgehalten, d er Streptomyces rimosus sei identisch mit einer bereits früher 
bekannten Art. 

2. W eiter hält die Klägerin der Beklagten entgegen, die Beschreibung des Mikro
organismus im Streitpatent treffe auf mindestens dreizehn weitere Gattungen zu, di e 
nicht zur Gattung d es Streptomyces rimosus gehörten, weshalb eine ungenügende 
Definition und eine unzureichende Offenbarung der Erfindung vorl ägen. Die Sachver
ständ igen führen j edoch überzeugend aus, daß sich die von der Kl ägerin erwähnten 
dreizehn Arten - von d er Klägerin irrtümlich als Gattungen bezeichnet - in j eweils 
mindestens einem der a ls entscheidend zu erachtenden M erkmal en vom Strep tomyces 
rimosus unterscheiden. Auch auf diesen Einwand ist die Klägerin in ihrer Stellungnahme 
zum Gutachten zu R echt nicht mehr zurückgekommen. 

3. Die Sachverständigen haben die Frage, ob d er Patentanspruch unter Beiziehung d er 
Beschreibung eine klare Definition der Erfindung ergebe, bejaht. Die Klägerin hä lt 
dafür, aufgrund d er eigenen Ausführungen der Sachvers tändigen hätte diese Frage 
richtigerweise verneint werden müssen. Ihre abweichende Auffassung stützt sie auf die 
Ausführungen im Gutachten, bei kultivierbaren Bakterien , zu denen a lle bisher bekann-
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ten Streptomyceten zählten, sei nicht die Beschreibung das b es timmende Element der 
Art, sondern die Typuskultur, der Typusstamm. Die Artbeschreibung könne d esha lb 
geändert werden, ohne daß d er mit dem Artnamen verknüpfte Begriff geändert werde; 
j ed e Originalbeschreibung einer Bakterienart werde a us verschiedenen Gründen mit 
der Zeit revisionsbedürftig. Daraus schließt die Klägerin, die Sachverständigen faßten 
die Definition nicht a ls eine in Wor ten gefaßte Beschreibung eines Mikroorganismus a uf, 
sondern als bloßen Namenhinweis auf einen lebenden Organismus. W eiter argumenti ert 
sie dah in, von den Sachverständ igen werde in K a uf genommen, daß d ie Besc hre ibung 
im Streitpatent nicht genüge; damit fehle es a n einer klaren D efinition im Sinne d es 
Patentgesetzes. 

Diese und di e nachfolgenden Ausführungen der Klägerin gehen indessen a n d er 
Sache vorbei. Auch die Klägerin bezweifelt mit R echt nicht, daß chemische Verfahren, 
zu d enen in einem weiteren Sinne a uch die biologischen Verfahren zählen , patentrecht
lichen Schutz beanspruchen könnten (vgl. auch BLuM/PEDRAZZINI, Bd. I S. 259, mit 
zahlreichen V erweisungen). In der T a t kann ni chts da rauf ankommen, ob für ein tech
nisches V erfahren, das zur Erzeugung eines Stoffes bestimmt ist, lebende oder tote 
M a terie als Ausgangsma terial dient. Läßt aber das Gesetz den Schutz biologischer Ver
fahren zu, so ka nn es an die Definition solcher V erfa hren nur solche Anforderunge n 
stellen, die praktisch erfüllt werd en können.j)):s liegt nun in der Na tur der Sache, da ß 
Artbeschreibungen von Mikroorganism en mit dem Fortschritt d er Forschung m ehr oder 
weniger rasch vera lten. M erkmale, die ursprünglich a ls wesentlich erachte t wurden , 
können sich später a ls unwesentlich erweisen, während möglicherweise im La ufe d er 
Zeit weitere M erkmale gefunden werden, die als wichtig anerkannt werdenJEs versteht 
sich von selbst, daß die Wissenschaft von neueren Erkenntnissen Gebrauch macht und 
daher von der dem neuesten Stande entsprechenden Beschreibung ausgeht, bzw. vom 
T ypusstamm, anha nd dessen die den neuesten Erkenntnissen entsprechend en U ntcr
suchungen durchgeführt werden können. Das besagt aber noch ni cht, daß eine früh ere 
Beschreibung ni cht a ls klare Defini tion im Sinne des Gesetzes qua lifiziert werden könne . 
Es ist n ämlich nicht da nach zu fragen, ob di e zur Ze it der Patenta nmeldung oder der 
Patenterteilung gegebene Beschreibung in einem spä teren Zeitpunk t als in keiner W eise 
überholt zu gelten habe, sondern danach, ob im ma ßgebenden Z eitpunkte die Erkennt
nismöglichkeiten e ine ausreichende Beschreibung erla ubten und, wenn j a, ob von diesen 
Möglichkei ten Gebrauch gemacht wurde. Wurde das Wesentliche der Erfindung in d er 
Beschreibung erfaßt, so ist diese a usreichend . 

Die Sachverstä ndigen haben fes tges tellt, da ß d ie Beschreibung d es Streptomyces 
rimosus im Streitpa tent der für das J a hr 1950 absolut repräsenta tiven Systematik d er 
Streptomyceten nach S.A. \,VAKSMAN und /\. T . H ENRICI und d em durch diese Autoren 
1948 gesetzten Standard nicht nur in j ed er Beziehung entsprach , sondern darüber hina us 
noch neuere Erkenntnisse berücksichtigt. Mit den Sachverständigen ist deshalb d avon 
auszugehen, daß die im Streitpatent gegebene Defi nition dem da maligen Stande d er 
Erkenntnis voll entsprach. Damit ist a llerdings noch nicht gesagt, daß sie auch aus
reichend klar im Sinne des Gesetzes sei. Dies ist sie nur, wenn sie die entscheidend en 
M erkmale, welche eine Abgrenzung zu anderen Arten erlaubt, enthält. Entgegen d er 
Auffassung der Klägerin habend ie Sachverständigen a uch diese Frage bej a ht. Sie führen 
nä mlich aus, von den vier für di e i\r tdifferenzicrung in der Ga ttung Strcptomyces nach 
der ma ßgebenden Auffassung entsc heidenden M erkmalen seien in der Beschreibung drei 
deutlich erkennbar, nämlich Luftmyce lfarbe, Luftmycelmorphologie und M elanin
bildungsvermögen. Es fehlt einzig d as Merkmal Sporcnoberfläche. Doch kann di es nach 
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d er Auffassung der Sachverständigen, von der abzuweichen kein Anlaß besteht, zu 
keinen V erwechslungen führen, da bisher noch kein Vertre ter der Luftmycelfa rbe ni veus 
mit anderen als gla tten Sporen gefund en wurde. Die Beschreibung im Streitpatent ent
h ält also bereits die entscheidenden M erkmale, die es ges tatten, den Streptomyces 
rimosus von anderen Arten zu unterscheiden. Die Frage, ob a llenfalls die Hinterlegung 
eines Stammes di e Beschreibung ersetzen könne oder ob eine nicht ausreichende Be
schreibung dann nichts schade, wenn anhand eines hinterleg ten Stammes di e art
differenzierenclen M erkmale klar erkann t werden können , stell t sich a lso vorli egend 
gar nicht. 

Die Kl ägerin irrt übri gens, wenn sie glaubt, aus d en /\usführungen des Gutachtens, 
wonach auf der Grundlage von auf eiern Pa pier stehenden Beschreibungen von Mikro
organismen gezogene V ergleiche prinzipi ell abzulehnen seien, da nich t die Original
beschreibung, sondern die E igenschaften des Typusstammes den Begriff ei ncr Bakterien
art fixier ten, ableiten zu können , die Sachverstä ndigen seien selber d er M einung, die 
D efinition im Streitpaten t sei nicht genügend kla r. Wie den Ausführun gen des Gut
achtens zu entnehmen ist, legten die Sachverständigen d em Vergleich des Streptomyces 
rimosus mit den von d er Klägerin angeführten, a ngeblich ebenfalls unter d ie Beschrei
bung d es Streitpa tentes fa llenden dre izehn weiteren Arten die Beschreibung d es Streit
patentes zugrunde. Sie sprechen ausdrücklich von einem « V ergleich der aus der Be
schreibung des Streitpatentes hervorgehenden a rtcl iffercnzi erenden M erkma le von 
Streptomyces rimosus mi t den von der Klägerin aufgezählten Arten». Was sie a blehnten , 
war ein V erglei ch der Beschreibung des Streptomyces rimosus gemäß Streitpatent mit 
Beschreibungen d er von der Klägerin erwähnten Arten . Verglichen wurde somit die 
Beschreibung gem äß Streitpatent mit d en tatsächlichen Eigenschaften d er a ngeblich 
ebenfalls unter diese Beschreibung fallend en Ar ten. Die Sachverständ igen lehnten es also 
nicht ab, a uf die Beschreibung im Streitpatent abzustell en. Was sie ablehnten, waren die 
Beschreibungen der anderen Arten. Es fo lgt dies auch eindeutig aus der Überschrift 
von Tabelle 1 d es Gutachtens « V ergleich der aus eiern Streitpatent ersichtlichen a rt
clifferenzierenclen M erkmale von Streptomyces rimosus mit den entsprechenden l\1erk
malen verschiedener anderer Arten von Streptomyces». Die Sachverständ igen h aben 
a lso bei ihrem V ergleich a uf di e Beschreibung des Streitpa tentes abgestell t, da in dieser 
die entscheidend en artclifferenzi crenden M erkmale enthalten sind. 

4. Unzutreffend sind auch di e Schlüsse, welche die Klägerin a us eiern Umstande zu 
z iehen versucht, daß bei der Untersu chung, ob d er Actinomyccs varsoviensis zur Art 
Streptomyces rimosus gehöre oder ni cht, die Sachverständigen zum V ergleich d en 
Typusstamm von Streptomyces rimosus verwend eten und nicht d ie Originalbeschrei
bung. Die Sachverständigen haben e inlä ßlich dargelegt, weshalb dieses Vorgehen von 
einem Wissenschafter gewählt werde . Für den Wissenschafter dient die Beschreibung 
nur dem Zwecke, darzutun, «warum es unmöglich war, den T ypusstamm einer schon 
bestehend en Art zuzuordnen , cl. h. worin sich d ieser von a llen ähnlichen Arten der glei
ch en G at tung unterscheidet». Unter pa tentrechtlichen Gesichtspunkten stell t die 
Beschreibung hingegen ein Mittel dar, welches es erlaubt, di e Erfindung in d er vom 
G esetz geforderten Weise zu d efini eren. Auf diesen Unterschied kommt aber vorliegend 
nichts an, weil, wie bereits dargelegt, die Beschreibung d es Streitpa tentes die Erfindung 
ausreichend d efiniert. Die Sachverständigen haben sich d enn auch vergewissert, daß 
d er von ihnen für d en Vergleich benützte Origina lstamm « in a llen Stücken mit der 
Originalbeschreibung d es Streitpatentes übereinstimmt ». Es kann a lso keine Rede davon 
sein , die Sachverständigen hätten d en Originalstamm d eshalb zum V ergleich bei-
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gezogen, weil sie di e Beschreibung des Streitpatentes als unzureichend erachtet hätten, 
sondern sie wählten di eses Vorgehen, wei l es di e für den \,Vissenschafter selbstverständ
liche M ethode darstellt. 

5. Schli eßlich bes teht auch kein An laß, sich den Schlußfolgerungen d er Sachver
ständigen deshalb nicht anzuschließen, weil sie erklären, Fehliclentifikationen könnten 
vorkommen. Entgegen d er Auffassung d er Klägerin kann daraus nicht geschlossen 
werd en, die Definition des Streitpatentes sei nicht klar. Die Klägerin übergeht nämlich 
die vorangehenden Ausführungen der Sachverständigen, wonach die im Streitpatent als 
artbestimmencl betrachteten Eigenscha ften zur Identifikation eines Stammes der betref
fenden Art genügen, und wonach der Fachma nn «aufgrund einersei ts der Beschreibung 
in der Paten tschrift und anclerse i ts der vor beka nnten Ar ten von Streptomyces genügend 
Anha ltspunk te besaß, um einen Strep tomyces rimosus mit genügend er Sicherheit identi
fizi eren zu können ». Die Kritik d er Klägeri n vermag somit die Schlüssigkeit d es Gut
achtens in der Frage, ob eine klare Definition vorli ege, nicht zu erschüttern. 

Il. 1. Bejaht haben die Sachverständigen a uch di e Frage, ob di e Erfindung durch die 
Beschreibung d ergestalt dargelegt word en sei, da ß da nach ihre Ausführung durch Fach
leute möglich sei, sowie die weitere Frage, ob di e Erfindung gewerblich verwertbar sei. 
Auch di ese Schlußfolgerungen fi cht di e Klägerin unter verschiedenen Gesichtspunkten 
an. Vorab wend et sie sich gegen die Auffassung der Sachverständigen, die Erfindung 
sei ausreichend dargelegt, denn der benötig te Mikroorganismus könne bei Kulturen
sammlungen bezogen werden. Insbesondere gla ubt die Klägerin, die Sachverstä ndigen 
hätten den Entscheid des Bundesgerichtes BGE 79 I 81 ff. nicht beachtet. Diesem Ent
scheid des Bundesgerichtes lag j edoch ei n vom vorliegenden Fall grundsätzli ch ver
schiedener T a tbestand zugrunde, wesha lb die dort vom Bundesgericht gezogenen 
Schlußfolgerungen, d enen an sich beizup nichten ist , nicht auf d en vorliegenden Sach
verh alt übertragen werden können. Streitig wa r vor Bundesgericht die Frage, ob ein 
R osenzüchter eines seiner Zuchtprodukte schützen lassen könne. Im Gegensatz zum vor
liegenden Fa ll stand somit nicht der Schutz eines V erfahrens zur Diskussion, sondern d er
j en ige eines E rzeugnisses. Bei der fraglichen Rosenart handelte es sich sodann nicht um 
eine in der N a tur vorkommende Rose, die vom Züchter lediglich benützt worden wäre, 
sondern um das Produkt langwieriger Züchtungsbemühungen, von denen nicht gesagt 
werden konnte, ob sie auch ein zweites M al Erfolg haben würden. Beim Streitpa tent 
li egen di e Verhältnisse ganz anders. D er Schutz bezieht sich nicht a uf ein Erzeugnis, 
a lso nicht a uf das Oxytetracyclin, sond ern a uf ein Verfahren. Die Klägerin selber hat 
dies in d er ..Klageschrift zutreffend dargelegt. Sie führt dort aus, di e Beklagte habe die 
Entdeckung gemacht, « daß unter Benützung eines Pi lzes, den sie a ls Spezies Strepto
myces rimosus bezeichnete, eine ant ibiotische Substanz erzeugt werden kann ». Dieses 
V erfahren habe sie zum Gegenstand ihres Patentes gemacht. Geschützt ist auch nicht 
die V erwendung d es Streptomyces rimosus schlechthin, sondern nur dessen Verwendung 
zur H erstellung von Oxytetracyclin nach einem bestimmten Vorgeh en. Der Streptomyces 
rimosus stellt sodann ni cht das Ergebnis einer Züchtung dar, die m ehr oder weniger 
zufällig einen Oxytetracyclin produzierenden Mikroorganismus hervorbrachte, sondern 
es wurde ein in der Na tur vorkommender Mikroorganismus entdeckt, d er diese Eigen
schaft ha t. 

Da mit untersch eide t sich d er vorliegende Fall auch grundsätzlich von eiern von 
BLuM/PEDRAZZINI, Bel. II , S. 122, erwä hnten Beispiel, auf das die Klägerin ebenfalls 
Bezug nimmt. J enes Beispiel betrifft ein Verfahren, das voraussetzt, da ß vorab eine 
günstige Mutation von Mikroorganismen erreicht wird , welcher Erfolg aber nicht mit 
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Sicherheit eintritt. Gerade das setz t aber das V erfa hren d er Beklag ten nich t voraus. Der 
Str ep tomyces rimosus h a t von Natur a us die Eigenschaft , Oxyte tracyclin zu erzeugen -
d a rauf, d aß a llen fa lls Ausnahmen b es tehen, w ird noch zurückzukommen sein - , er muß 
a lso nicht zuerst verändert werden, wobei ledig li ch eine gewi sse W ahrscheinli chkeit 
j ed och keineswegs eine Sicherheit besteht, da ß er di e gewünschte E igenscha ft erhalten 
werde. Im Gegensatz zur erwähnten Entscheidung des Bundesgeri chtes ste llt sich vor
liegend die Frage gar nicht, ob das G esetz eine a usreichend e Grundlage für den Schutz 
m öglicherweise nicht reprnduzierba rer V erfahren oder daraus hervorgegangener E rzeug
nisse biete, und ob ein solcher Schutz wenigs tens d ann zu gewähren sei, wenn a uf a lle 
Fä lle mi t Hilfe d es E rfinders das Erzeugnis bescha fft werden könne. Wie im folgenden 
d a rzulegen sein wird, könnten Dritte O xytetracycl in h erstellen , ohne a uf d ie Hilfe der 
Beklagten angewiesen zu sein. 

2. Die Klägerin hält dafür, auch wenn der Strcptomyces rimosus in Kulturensamm
lungen j edermann zugänglich sei, so genüge dies nicht, um eine ausreichende Offenba
rung d er Erfi ndung a nzunehmen. Die Sachverständigen haben j edoch dargelegt, daß 
di e K enntnis d er Adressen der wichtigsten öffent li ch en Kulturensammlungen und ihrer 
gedruckten K a ta loge zum Fachwissen eines durchschni ttlichen l\!Iikrobi ologen in der 
Antibiotika produzierenden Industrie gehöre. I m K atalog einer solchen Samm lung 
war der Strep tomyccs ri mosus bereits 1949 aufgeführt. D er Fachma nn - und nur d ieser 
fä llt für d ie Anwendung eines solchen V erfahrens überha upt in Betracht - weiß somit, 
wo er d en Streptomyccs rimosus beziehen ka nn. Damit erübrigt es sich , in der Pa tent
schrift die Bezugsmögli chkeiten a ufzuführen. W as zum Wissen d es maßgebenden Fach
m a nnes gehört, muß in der Pa tentschrift ni ch t a ngeführ t werden. Entgegen d er Auf
fassung d er Kl ägerin besteht eine Ähnli chkeit mit Legierungspa tcnten , bei denen a uch 
nicht verlangt wird , daß im Patent angegeben werde, wo d ie zu verwendenden M eta lle 
geschürft und auf welche W eise sie in di e ha ndelsübliche Form übergeführt werd en 
können. W er di e Lehre eines solchen Patentes benützen will, wird sich di e erforderli chen 
M etalle a uf dem üblichen Wege, d. h. bei d en a llgemein bekannten Bezugsq uellen besor
gen. Und derj enige, d er ein Antibiotikum nach d e r Lehre des Streitpatentes herstellen 
will, wird sich d en Streptomyces rimosus a uf d em na heli egenden W eg, nämlich a us einer 
d er Kulturensammlungen bescha ffen. E r wird ihn a lso ni cht aus der Natur zu isoli eren 
versuchen, soweni g ein l\!Ictallurgc Schürfrechte für Erze erwerben, das Erz dann selber 
gewinnen und in einem eigens dazu erba uten H üttenwerk a ufarb eiten wi rd. 

3. Die K lägerin irrt auch in di esem Zusammenhange, wenn sie ann immt, di e Sach
verständigen h ätten selber erklärt, d ie Besc hreibung des Streitpatentes reiche nicht a us, 
um einen Mikroorganismus a ls Streptomyces rimosus identifi zieren zu können. Es kann 
a uf di e unter VIA 3 a ngestellten E rwägungen verwi esen werden. 

4. Die Klägerin vertri tt weiter den Sta ndpunkt, das Streitpatent sei d esha lb nichtig, 
weil keine Gewißheit bes tehe, daß mit dem Streptomyces rimosus tatsächli ch Oxy
te tracyclin produziert werd en könne. Die Sachverständigen räumen ein, da ß es Stämme 
dieses Strcptomyces geben könne, d ie kein O xyte tracycl in produzieren . Indessen geht 
au ch hi er di e Kl ägerin von fa lschen Voraussetzungen aus. Es steht fest, « daß di e weit 
überwiegende Za hl der bisher bekannten Stämme m eh r oder weniger, aber immerhin 
Oxytetracycl in prod uziert » . Die Eigenschaft, Oxytetracyclin produzieren zu können, 
kommt dem Strep tomyces rimosus a lso grundsätzlich zu. Es müssen somit nicht von 
vornherein zu erst einma l M utanten e rzeug t werd en in der Hoffnung, einer von di esen 
werde wohl di ese E igensch aft aufweisen. Man kann daher nicht sagen, es bedürfe mehr 
oder weniger eines glückli chen Zufa lles wie beim Beispiel m it der Rosenart, d amit es 
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überhaupt gelinge, Oxytetraeyclin zu erha lten, a lso die Lehre des Streitpa tentes a us
zuführen. Es wäre im Gegenteil eher ein Zufall , sollte man a uf einen Sta mm stoßen, 
d er kein Oxytctracyclin zu produzieren vermag. Entscheidend ist nun, daß dies 
praktisc h ohne Bedeutung wäre. D er Fachmann könnte nämlich in ein em solchen 
Fall e au f einfache Wei se feststell en , daß d er betreffende Stamm kein Oxytctracyclin 
produziert. Diese Abklärung kann «von j edem mikrobiologischen Industrielabo
ranten ohne Hochschulbildung mit d en Einrichtungen j edes mikrobiologischen 
Industrie labors rni t geringstem Arbeitsau fwand und sicherem Ergebnis ausgeführt 
werden ». Und in der Praxis geht man auch so vor, daß zuerst einma l abgekl ä rt wird, 
ob m a n einen produzierenden Sta mm vor sich hat, um unproduktive Stämme von 
vornherein auszuscheiden. Es kann daher keine R ed e davon sein , es bes te he erst nach 
«j a hrelanger Arbeit » Gewißheit, ob m a n einen für di e Erzeugung von Oxytetracyclin 
tauglichen Stamm vor sich habe. 

Unerheblich ist, daß die Bestimmung der sys tematischen Zugehö rigkeit eines unbe
kannten Strcptomycetenstammes m ehrere 'Wochen bis Monate beanspruchen kann. 
Einmal li egt di es in der Natur d er Sache. Vor a llem aber ist darauf hin zuweisen , daß 
derj enige, d er sich vergewissern will, ob er die Lehre des Streitpa tentes verwende oder 
nicht , und d er einen ihm noch unbeka nnten, Oxytetracycl in produziere nd en M ikro
organismus vor sich ha t, d essen systematisc he Zugehörigkeit gar nicht grundsätzlich 
abzuklären braucht. Abgeklärt werd en muß nur, ob es sich um einen Strcptomyccs r imo
sus handle oder nicht. Für diese Abklärung enthä lt das Streitpatent di e erforderlichen 
Angaben. Die viel weitergehende Frage, welcher Aufwand erforderl ich sei, um einen 
Mikroorganismus, von dem einma l feststeht, daß es sich ni cht um einen Strcptomyces 
rimosus handelt, sys tematisch einreihen zu können, interessiert hier gar ni cht. 

Allgem ein wäre noch zu bemerken, daß ein lebender Organismus seiner Natur nach 
grundsätzlich verschieden ist von der toten l\!Iatcri e. Er kann sich vermehren, a ber a uch 
verändern. Es sind immer einzelne Individuen, di e ni cht bi s ins letzte D etail miteinander 
übereinstimmen wie z.ß. di e Moleküle einer bes timmten chemischen V erbindung. Es 
~ann desha lb immer wieder vorkommen, d a ß einzelne Individuen gewisse, an sich für 
ihre Art typische E igenschaften nicht a ufweisen, so wie z. 13. einzelne Ti ere einer R asse 
unfruchtba r sein können, was aber am Grundsa tze nichts ändert, daß ihrer R asse die 
Eigenscha ft zukommt, sich fortpAanzen zu können. Dies wäre patentrech t li ch nur dann 
von Bedeutung, wenn die möglichen Ausnahmen di e gewerbliche Anwendba rkeit einer 
Patentlehre praktisch verunmöglichen würd en, weil die erforderliche Eigenschaft z. B. 
nur ganz vereinzelt anzutreffen ist oder zuerst m it einen Erfolg ni cht gewä hrleistenden 
Mitteln erst geschaffen werden muß. A ll dies ist a ber beim Streitpatent nicht der Fall. 
Mit den Sachverständigen ist deshalb davon ausz ugehen, daß der Umstand, daß a llen 
fall s einzelne Stämme des Streptomyces rimosus kein Oxytetracyclin zu erzeugen ver
mögen, der gewerbli chen Anwendbarkeit d er Lehre d es Streitpatentes ni cht entgegen
steht. 

5. Daß möglicherweise in außergewöhnli chen Zei tcn die Kulturensammlungen von der 
Schweiz aus nicht zugänglich sein könnten, rechtfertigt keinen gegenteiligen Schluß. 
Einmal dienen ja diese Kulturensammlungen nur dazu, dem Fachmann die Beschaf
fung d er erford erli chen Mikroorgani sm en zu erleichtern, die er sich , wenn auch mit er
hebli chem Aufwand, an sich auch aus der Natur bescha ffen könnte. Sodann ist zu b eden
ken, da ß eine große Zahl wenn nicht gar di e M ehrheit der in der Schweiz erteilten 
Patente als nichtig erachtet werd en müßte, wollte man die Gültigkeit ein es Pa tentes 
davon abhä ngig machen, daß dessen gewerbliche Anwendbarkeit unter a llen , auch a ußer-
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gewöhnlichen Umständen gewährleistet sei. Als ausgesprochen rohstoffa rmes Land ist 
die Schweiz auf weiten Gebi eten auf eine Versorgung aus dem Ausland angewiesen. So 
verfügt die Schweiz z.B. über keine ins Gewicht fall enden Erzvorkommen und - minde
stens soweit bis h eute bekannt - keine Erdölvorkommen. Deswegen sämtliche Pa tente, 
deren Anwendbarkeit di e Verwendung von M eta llen oder petrochemischer Erzeugnisse 
bedingt, a ls nichtig zu erachten, weil die Möglichkeit nicht auszuschließen ist , da ß die 
Zufuhren aus d em Ausla nd einmal unterbrochen werden könnten, geht nicht an . Damit 
würde die Patentgesetzgebung weitgehend ilJusorisch. 

Aus a llen diesen Gründen ist das Streitpaten t in Übereinstimmung mit den in j ed er 
Hinsicht überzeugenden Ausführun gen d er Sachverständigen als gültig zu erachten. 

PatG Art. 8 und Art. 67 Abs. l 

Unmittelbares Erzeugnis eines Verfahrens ist ein Produkt, wenn es durch dieses 
Ve1fahren die vom GesichtsjJunkt der Verkehrsanschauung aus gesehen wesentlichen 
Merkmale bekommen hat. 
Ein Produkt kann auch das unmittelbare Erzeugnis mehrerer patentierter Verfahren 
sein . Wird aber durch ein Ve1fahren das Produkt nicht selbst erzeugt, sondern 
bloß gereinigt und konzentriert, so liegt kein unmittelbares Erzeugnis vor. 
Betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses, so 
hat der Beklagte im HaujJtve1fahren rechtzeitig sein angeblich abweichendes 
Fabrikationsverfahren darzulegen . 

Le jJroduit direct d'un jJrocede es/ celui qui tient ses caracteres essentiels, sur le plan 
commercial, du jJrocede en question. 
Un jJroduit jJeut resulter directement de jJlusieurs jJrocedes brevetes. J\llais dans le cas 
au le jJroduit n' est jJas la resultante directe d'un jJrocede, mais est simjJlement nettoye 
et concentre, il n'y a jJas lieu de le considerer comme jJroduit direct. 
Dans le cas au l'invention concerne un jJrocede de fabrication d'un nouveau jJroduit, 
le difendeur dans la jJrOcedure au fand doit exj;liquer a temjJs son jJrocede de fabri
cation jJretenduement different. 

Urteil des H andelsgerichtes des K antons Zürich vom 2.Dezember 1969 
i. S. M erck & Co. Inc. gegen Pierrel S.p .A. , Alpharm AG und Paolo 
Lanzarini. 

Die Klägerin erhob Klage wegen V erletzung ihrer schweizerischen 
Patente Nr. 282 222, Nr. 283 913, Nr. 292 590 und Nr . 294171. Die Beklagte 
1 gab zu, daß sie in Italien Vita min B12 herstelle und damit den schweize
risch en und amerikanischen Markt beliefere, behauptet jedoch, ihr Her
stellungsverfahren falle nicht unter den Schutzbereich der Klagepatente. 
Zudem erhob sie Widerklage auf T eilnichtigerklärung des Patentes 
Nr. 282 222 und auf Nichtigerklärung der drei übrigen Klagepatente. 
Die Beklagten 2 und 3 schlossen sich den Ausführungen der Beklagten 1 
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über den Schutzbereich und die Gültigkeit der klägerischen Patente an , 
ohne ihrerseits ·Widerklage zu erheben. 

Mit Urteil vom 30. März 1966 wies das H andelsgericht die Klage gegen 
die Beklagten 2 und 3 im wesentlichen mit der Begründung ab, die streitige 
W are sei wohl aus Italien über die Zollfreilager von Zürich und I<Joten 
nach Amerika ausgefüh rt, dagegen nicht aus dem Zollfreilager in die 
Schweiz, insbesondere in den Kanton Zürich, eingeführt worden. Das 
Bundesgericht hob dieses U rteil am 8.November 1966 (vgl. «Mitteilun
gen» 1967, Seite 51) auf In der Folge hat das H andelsgericht über die 
Frage der Gültigkeit der Patente und deren Verletzung das Gutachten 
zweier Sachverständiger eingeholt. Nach dessen Vorliegen haben die 
Beklagten die R ech tsgültigkeit aller vier Klagepatente anerkannt, dagegen 
die V erletzung weiterhin bes tritten. 

D as H andelsgericht des K antons Zürich hat die V erletzungsklage gut
geheißen und dabei u. a . folgende Erwägungen angestellt: 

II. Die Beklagte I g ibt zu, reines, kristallines Vita min B, 2 (Cyanocobalamin) in 
I talien produziert und in die Schweiz geli efert zu haben. Darin liegt eine Verletzung der 
K lagepatente, falls die Beklagte 1 ihr Vitamin B12 nach den in den Klagepatenten 
gelehrten Verfahren herges tell t hat und das Produkt d as unmittelbare Erzeugnis d er 
pa tcn tgemäßen V erfahren darstell t (Art.8 Pa tG). 

Im H auptverfahren gab die ß ck lagte 1 ledigli ch bekannt, sie verwend e zur Erzeugung 
von Vitamin B12 d as Proprionibac terium freudenreichii und sie prod uziere nach dem 
Verfahren gemäß deutscher Patentschrift Nr. 1123435 . Sie bestritt, daß sie nach den 
klagepaten tgemäßen Verfahren a rbeite, ohne indessen nähere Angaben über die von 
ihr angewandten Verfahren zu machen. Erst in der Sch lußverh a ndlung führte sie aU5, 
sie erzeuge Cyanocobala min mit tels einer photoly ti schen und chemischen Umwandlung 
eines reinen crysta lli nischen Produktes, d.h. Adenosylcobamide (B12 Coenzyme) . 
Ge na ue Angaben über ihr Fabrika tionsverfahren habe sie vorher nicht gemacht, weil 
sie in erster Linie di e Gültigkeit und den Schutzbereich d er klägerischen Patente bestrit
ten habe. Nach der gemäß den§§ 134 und 135 ZPO im zürcherischen Zivilprozeßrecht 
geltenden E ventualmaxime wäre a ber die Beklagte 1 gehalten gewesen, alle tatsächlichen 
Behaup tungen, die sie zu ihrer Verteidigung vorzubringen gedachte, schon im H a upt
verfahren aufzustellen, a uch für d en Fall, daß di e G ül tigkeit der Klagepatente bejaht 
würde. Mit den bis zum Schlusse der Duplik nicht vorgebrachten tatsächlichen Behaup
tungen, Einreden und Bestreitungen ist sie ausgeschlossen. Auf eine der in§ 136 Z PO 
gena nnten Ausnahmen beruft sie sich zu R ech t nich t. Die Ausführungen, die sie in der 
Sch lußverhandlung über ihr eigenes Fabrika tionsverfahren machte und die in diesem 
Zusammen ha nge neu eingereichten Akten sind daher verspätet und nicht zu beach ten . 

III. Die Beklagte I gibt zu, daß d ie Kläger in a ls erste krista llines, reines V ita min B1 2 

auf den M arkt gebracht und daß es sich dabei um ein neues Produkt gehandelt ha t. 
Sofern das kristalline, reine Vitamin B12 das unmittelbare Erzeugnis der V erfahren gemäß 
den Streitpatenten da rstell t, was mit Bezug auf jedes einzelne Patent noch d er Prüfung 
bedarf, greift die Vermutung von Art. 67 Abs. 1 PatG Pla tz, d . h . es ist - soweit j edenfalls 
die Beklag te 1 im H a uptverfahren keine abweichende Angaben gemacht hat - d avon 
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a uszugeh en, si e habe ihr Vitamin B12 nach den patentierten V erfahren der Klägerin 
hergestell t. 

« Unmittelbares Erzeugnis» eines durch Pa tent gesc hü tzten Verfahrens ist ein Pro
dukt nach Lehre und R echtsprechung dann, wenn es durch dieses Verfahren die «vom 
G es ichtspunkt d er Verkehrsanschauung a us gesehen wesentlichen l\!Ierkmale» bekom 
m en ha t (BLuM/ PEDRAZZINI, Anm. 22 zu Art. 8 Pa tG). Nach TROLLER, Immateria lgü ter
recht, Band II , S. 621 f. , kann als Faustregel der G rundsatz gelten, es komme darauf an, 
« ob d as geschützte Verfahren dem Endprodukt die für seine W ertschätzung maßgeb
li ch en E igenscha ften verleihe» . Und d as Bundesgericht ha t in BGE 70 I 202 ausgeführt, 
ein unmittelbares Erzeug ni s li ege j edenfalls immer dann vor, «wenn sich zur endgültigen 
H erstellung eines Produktes a n das gesch ütz te Verfahren ledig li ch noch gewisse Maß
nahmen anschließen, die eine weitere praktische Ausges ta ltung des Verfahrens bedeu ten, 
ohn e j edoch die Identität d es Erzeugnisses mit d emjenigen des paten tierten Verfahrens 
zu beeinträchtigen». Ob die weitem V erfahrensschritte, di e sich a n das geschützte Ver
fa hren anschli eßen, physikalischer oder chemischer Art sind, ist nicht entscheidend. 
W esentli ch ist nur, daß bei diesen Verfahrensschritten di e nach der Verkehrsauffassung 
ma ßgebenden Eigenschaften des E rzeugn isses - und damit dessen Identität - erha lten 
bleiben. Bei Anwendung mehrerer geschütz ter V erfa hren ist das Produkt a ls das unmittel
bare E rzeugnis eines j ed en V erfahrens zu betrachten, d as zur H erstellung wesentlich 
mitgewirkt hat. 

In Anwendung di eser Regeln ist im folgend en zu untersuchen, ob die Beklagte 1 die 
einzelnen Klagep a tente verletzt ha t. 

1. D as Patent N r. 282 222 betrifft laut Pa tenta nspruch ein 

« V erfahren zur H erstellung von Vitaminsubsta nzen, d adurch gekennzeich net, 
da ß man in einem Nährmedium, welchem Kobalt zugesetz t wurde, einen zu den 
Pilzen gehörenden Mikroorganismus züchtet, welcher eine Substanz mit V itamin
B12-Wirkung erzeug t.» 

Unter Schutz ges tell t ist a lso ein Verfahren , bei dem man 
a) in einem Nährmedium , welchem Koba lt zugesetzt wurde, 
b ) einen zu den Pilzen gehörenden Mikroorgani smus züch tet, welcher 
c) e ine Substanz mit Vitamin-B 12-\,Virkung erzeugt. 

Daß sie das erste der drei M erkmale benütze, hat die Beklagte I nicht b es tritten. Da
gegen bestritt sie anfänglich die Benützung d es zweiten Merkmals, indem sie geltend 
machte, sie verwende nich t einen zu d en Pi lzen gehörenden Mikroorganismus, sondern 
das Proprionibacterium freudenrcichii, also ein Ba kterium ; der Patentanspruch erfasse 
aber Bakterien ni cht. In der Duplik ließ sie diesen E inwand fallen. Sie gab zu, da ß nach 
der in d er Patentbeschreibung verwendeten Terminologie mit d em Begriff « Pilze» a uch 
Bakteri en b eansprucht sind . 

Zu prüfen bleibt demnach nur noch , ob das von d er Beklagten I hergestellte und in die 
Schweiz gel ieferte reine, kri stalline Cyanocobalamin d em unmittelbaren E rzeugnis des 
V erfahrens gem äß Patentanspruch d es Kl agepatentes entspricht. Die beid en gerichtlich 
erna nnten Sachverständigen haben in ihrem G utachten vom 29 . November 1967 (im 
folgend en « Hauptgutachten» genannt) di e Frage bejaht. In ihrer Stellungnahme zum 
H a uptgutachten beanstand ete di e Beklagte 1, die Experten hätten sich ni cht dazu aus
gesprochen, wie sie zur Auffassung gelangt seien, das von ihr herges tellte Cyanocobalamin 
(Vitamin B12 ) entspreche d em Erzeugnis, das gemäß Patentanspruch zu erreichen sei, 
n ämlich einer «Substanz mit Vitamin-B 12-Wirkung». Der Experte Professor Waser 
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führte hierauf in seinem Ergänzungsgutachten aus, es gebe vcrschieclcnc Verbindungen, 
welch e unter d en Begriff « Substa nz mit Vita min-B 12-W irkung» fa ll en könnten, neben 
dem Cyanocoba lamin (V itamin B12) insbesond ere d as H yclroxocobalam in (Vitamin 
13 12 .. ), das Aquocobalamin (Vitamin ß 12 1, ), das N itrocoba lamin (Vitamin ß 12 c) und das 
Thiocyanatcoba lamin. Da die chemische Struktur d es Cya nocobalamins erst 1955- 1957 
besc hri eben worden sei, habe bei d er Paten tanmeldung nur von einer «Substanz mit 
Vitamin-Il 12-Wirkung» gesprochen werden können. H eute sei bekannt, da ß die beim 
V erfahren gemäß Pa tent Nr.282222 verwendeten Bakteri enkulturen direkt Cyanoco
balamin , cl. h . Vitamin B12 , lieferten. Daneben entständen als weitere Substanzen m it 
Vitaminwirkung and ere Cobalam ine, V itamin-Vorstufen usw. Zwischen der «S ubstanz 
mit V ita min-B 12-Wirkung», di e das E rzeugnis des Verfahrens nach Patent N r.282222 
sei, und ei ern reinen, kristallinen Cyanocoba lamin bes tehe kein p rinzipieller U nterschied, 
indem das H auptprodukt des Verfahrens nach Patent 1r. 282 222 Cyanocobala m in sei. 
Nur die R einheit des Rohproduktes sei geringer als die d es über Krista ll isa tion gereinig ten 
Präparates. D ie Biosynth ese d er Bakteri en führe a lso direkt zum Endprodukt, das a ber 
in einer unreinen Form vorliege. Durch d ie weitern Verfahrensschritte werde die Aus
beute an Vita min B 12 ges teigert und a uch die R einigung durch die technische Aufarbei
tung d er Rohprodukte erleichtert. Dabei würden a ber die chemisc he Struktur des Vit
amins bzw. di e maßgebenden E ige nscha ften der im Patent erwähnten Vitaminsubsta nzen 
nicht m ehr verändert. Nicht das a ls H aup tprodukt des V erfahrens entstehende Cyano
coba lamin, sond ern nur die zusätzlich an fallend en a ndern Coba larnine müßten mi t 
Cyanidionen beha ndelt und dadurch chemisch eben fa lls in Cyanocobalamin umgewan
delt werden. 

Nach der überzeugenden Feststellung d er G utachter liefern die beim patcntgem äßen 
Verfahren verwendeten Bakterienkulturen a ls Hauptprodukt direkt Cyanocoba lamin, 
das zweifellos unter den im Pa tentanspruch verwendeten Begriff einer « Substanz mit 
Vitamin-B 12-Wirkung» fällt. Durch die weite ren Verfahrensschri tte wird di e chemische 
Struktur des Vitamins B12 nicht veränd ert; es wird nur die Ausbeute erhöht, indem zu
sätzli che Begleitstoffe ebenfalls in Cya nocobalamin übergeführt werden . U nmittelbares 
Erzeugnis d es patcntgemäßen Verfahrens ist somit auf j eden Fall C ya nocobalam in, a lso 
j enes Produkt, das die Beklag te I zugegebenerma ßen in die Schweiz eingeführt ha t. Die 
Bekl ag te 1 hat somit das Pa tent N r. 282 222 verl etzt. 

2. G emä ß Patentanspruch des Patentes N r. 2839 13 ist unter Schutz geste llt ein 

«V erfahren zur H erste ll ung von Produkten mit Vitamin-B12-VVirku ng, da 
durch gekennzeichne t, daß man einen lVIikroorganismus kul tiviert, welcher a us 
denj enigen Stämmen von Pilzen ausgewählt wurde, d ie bei der Züch tung in 
einem flüssigen Nährmedium Gärbrühcn liefern , welche mind es tens 20 LLD-Ein
hci ten j e l\1ill igramm der in ih nen gelösten Feststoffe aufweisen, wobei das 
Kul tiv ieren d es Mikroorgan ismus in dem Oüssigen Nährmedi um so la nge Zeit 
erfolgt, bis di e Gärbrühe mindes tens d en ge na nnten V itamingeha lt a ufweist, und 
d ie wi rksamen wasserlösli chen Stoffe sodann von d er Brühe auf solche W eise 
abgetrennt werden , daß prakt isc h eine Vitaminzersetzung vermi eden ist.» 

W esentli ch sind diesem V erfahren zwei M erkmale, nämlich 
a ) es wird ein M ikroorganismus verwendet, der aus j en en Stämmen von Pilzen a usge

wäh lt wurde, die in der Gärbrühe einen Mind es tgehalt an V ita min B12 (angegeben a ls 
sogena nn te LLD-Einheiten ) erzeugen, und 

b) die wirksamen wasserlöslichen Stoffe werden praktisch verlustlos isoli ert. 
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Die im Patentanspruch erwähnte LLD-Einhei t ist e ine bestimmte wachstumsförderndc 
Wirkung in bezug a uf d en Mikroorganismus Lactobacillus lactis Dorncr (LLD), die 
als Maßeinheit verwendet wird. 

Auch mit Bezug auf dieses Patent ha t di e Beklagte 1 a nfänglich beha uptet, der Patent
anspruch bezi ehe sich nur a uf « Pilze», erfasse a lso das von ihr verwendete Bakterium 
nicht. Wie bereits erwähnt, hat sie diesen Einwa nd fall engelassen. Zu ihrem eigenen 
Verfahren führte sie ledi g lich aus, sie verwende den LLD-Tes t nich t; d er Patentanspruch 
setze a ber die Anwendung dieses T es tes vora us, bzw. er habe diesen T est zum G egen
stand. Hiezu hat Professor v\laser in seinem Ergänzungsgutachten überzeugend d a r
gelegt, d er LLD-Tcst sei nicht Gegenstand des Patentes, sond ern werde im Paten t nur 
al s M eßcinheit erwähnt; die Beklagte 1 könne ohne weiteres eine andere T estm ethod e 
anwend en ; welche M ethode für di e M essung der Konzentration verwendet werde, sei 
unwesentli ch. Im übri gen hat sich di e Beklagte 1 im Hauptverfahren wi ed erum darauf 
besc hrä nkt zu bestreiten, daß sie d as Verfahren gemäß Patent Nr. 283 913 anwende, ohne 
nähere Angaben über ihr Produktionsverfahren zu m achen. Zudem ist unbestritten, daß 
das gereinig te, kristalline Vitamin B 12 e in neues Erzeugn is war, a ls die Klägerin es erst
ma ls a uf d en Markt brac hte. Nach Art. 67 Abs. 1 PatG hä tte also di e Beklag te 1 beweisen 
müssen, da ß sie di eses Erzeugnis nach einem andern Verfah ren herstellt ; sie ha t dies aber 
ni cht einmal in zulässiger v\lcise b eha uptet, geschweige d enn bewiesen, so daß nach der 
erwä hnten Vorschrift ihr Vita min B ,2 a ls nach dem pa tentierten Verfahren hergestel lt 
g ilt. 

Der weitere Einwa nd der Beklagten 1, das unmittelbare Erzeugnis d es patcntgemäßcn 
Verfahrens sei nicht reines C yanocoba lamin , das von ihr in die Schweiz ge li efert werde, 
sondern ein Produkt mit Vitamin-B 12-Wi rkung, ist wid erlegt durch di e überzeugend e 
Fests te llung Professor W asers im E rgänzungsgutachten, das Verfahren liefere direkt 
Vitamin B12 und Cobala mine, das chemische Produkt se i also das gleiche, doch seien die 
A usbeute und di e R ei nheit d es Produktes gegenüber d em Verfahren nac h Paten t N r. 
282 222 verbessert. Als unmittelba res Erzeugnis des klagcpa tentgemä ßen Verfahrens ist 
das Produkt der Bekl agten 1 überdi es a uch d eshalb zu betrachten , weil sie wie fest
gestellt d ie V erwend ung eines anderen Verfahrens ni cht dargetan hat. 

Auch das Patent Nr.2839 13 ist d ah er durch die E infuhr d es von d er Beklagten I her
ges tell ten Vitamin B, 2 in die Schweiz verle tzt word en. 

3. Der Hauptanspruch d es Patentes Nr. 292 590 lautet wie folgt : 

«Verfahren zur Herstellung von Vitamin B 12 aus bei der Kultivierung von 
Vitamin B12 erzeugenden l\1ikroorganismen neben Vitamin B12 entstandenen 
v itamin-B 12-ähnlichen Stoffen , dadurch gekennzeichnet, daß di ese Stoffe mit 
einer Cyanionen liefernden Substanz behandelt we rden. » 

Beansprucht ist somit ein Verfahren, bei d em die «neben Vitamin B 12 entsta ndenen 
vitamin-B 12-ähnlichen Stoffe mit einer Cyanionen liefernden Substanz behandelt 
werden». 

Die Beklagte 1 erhebt wiederum di e beid en Einwände, sie verwende dieses Verfahren 
nicht und zudem sei re ines Cyanocobala min, das von ihr in die Schweiz geliefert werde, 
nicht das unmittelba re E rzeugnis di eses Verfahrens. Zum ersten Einwand führte sie 
n äher aus, d er durch d as Patent Nr. 292 590 angestrebte technische Erfolg lasse sich auch 
auf anderem W ege erzi elen, wie insbeso ndere ihr eigenes Verfahren gemäß deutschem 
Patent Nr. 1 12 3435 b eweise. Die Sachverständigen haben im Hauptgutachten j edoch 
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zutreffend darauf hingewiesen, gemäß deutschem Paten t Nr.1123435 steigere die Be
klagte I ihre Ausbeute an Vitamin B12 durch Zusa tz von Cyanidionen. Damit benutze sie 
aber eindeutig das Verfahren nach Klagepatent Nr. 292 590. Demgegenüber .machte 
die Beklagte 1 in ihrer Einwendungsschrift geltend, das Verfahren nach Klagepatent 
Nr. 292 590 setze zunächst die Anwendung des V erfahrens gemäß K lagepatent Nr. 282 222 
voraus; reines, kristallines Vitamin B12 werde hier also in einem zweistufigen V erfahren 
hergestellt, während sie gemäß deutschem Patent Nr. 1 123 435 Kobaltcyanid direkt dem 
Anfangsnährmed ium zugebe und somit nach einem einstufigen Verfahren arbeite. Pro
fessor vVaser bem erkte hiezu in seinem Ergänzungsgutachten, das wesentlich Neue am 
klagepa tentgem äßen Verfahren betre /Te den Cyanidzusatz zu den Gärbrühen, durch 
welche die Ausbeute an Cyanocobalamin verbessert werde, indem weniger wirksame 
vitamin-B12-älmliche Substa nzen in Cyanocobalamin umgewandelt würden. Dieses 
Verfahren könne, was die Umwandlungsprodukte betreffe, tatsächlich als zweistufig 
bezeichnet werden. W enn aber die Beklagte!, wie sie behaupte, a ls Cya nidionen li efernd e 
Substan z Kobaltcyanid verwende und di eses direkt dem Anfangsnährmedium zugebe, 
also nicht der abgetrennten Gärbrühe, so beweise dies noch ni cht , daß nun von den 
Bakterien direkt nur Cyanocobalamin gebildet werde. Vielmehr sei zu vermuten, daß 
zum Beispiel auch H ydroxocobalamin entstehe, das sofort durch Cyanid in Cyanocobal
amin umgesetzt werde, was natürlich d em zweistufigen Verfahren entspreche. Dies liege 
deshalb nahe, weil auch bei hoh en Konzentrationen von Kobaltcyanid immer noch 
kleine Mengen Hydroxocoba lamin gebildet würden und der Erfolg der Zugabe beim 
Beginn oder erst während d er Fermentation a nscheinend der gleiche sei , wie sich der 
d eutsch en Patentschrift entnehmen lasse. Die Verwendung von Cyanidionen gemäß 
Klagepatent N r. 292 590 zur Steigerung der Cobalaminproduktion sei jedoch ein derart 
bedeutsamer Fortschritt, daß di e bloße Modifikation des Zeitpunktes der Zugabe - vor 
oder nach Abtrennung d er Gärbrühe von der Bakteri enkultur - keine neue Erfindung 
darstellte. Damit hat der Fachexperte überzeugend da rgetan, daß auch das Verfahren 
der Beklagten I in d en Schutzbereich des Patentes Nr. 292 590 fällt. Ob gemäß deutschen 
Patent Nr. 1123435 Kobaltcyanid bereits dem Anfangsnährmedium zugegeben wird, 
oder ob dies erst geschieht, wenn in der Gärbrühe di e vitamin-B12-ä hnlichen Stoffe 
erzeugt sind, ob also dieses V erfahren ein- od er zweistufig ist, spi elt ke ine Rolle.Jedenfalls 
ist durch die Darlegungen d er Experten die Pa tentverletz ung glaubhaft gemacht. Di es 
genügt gemäß Art.67 PatG, soweit das Gegenteil nicht bewiesen wird . 

Den zweiten Einwand - ihr Produkt ,ei nicht das unmittelbare Erzeugnis des klage
patentgemäßen Verfahrens - begründe t die Beklagte I so, das V erfahren gemäß Patent 
N r. 292 590 endige damit , daß vitamin-B 12-ähnliche Stoffe mit Cyanionen behandelt 
würden . Dadurch werde aber vor allem Dicyanocobalamin gebildet, eine Substanz, die 
weder pharmazeutisch noch als Futtermittelzusatz verwendbar, sondern äußerst giftig 
sei und anschließend durch eine chemische Behandlung, die vom Patentanspruch 
Nr. 292 590 nicht erfaßt werde, mit größter Sorgfalt in Cyanocobalamin umgewandelt 
w erden müsse. Hiczu haben di e Sachverständigen im Hauptgutachten überzeugend aus
geführt, die Bildung von giftigem Di cyanocobalamin durch einen Überschuß an Cyanid
ionen hänge nur mit dem Säuregrad d er Gärbrühe zusammen und werde durch Ein
halten der richtigen Wasserstoff-Ionen-Konzentration verhindert. Die Beklagte 1 hat 
diese Feststellung mit R echt nicht angefochten. Damit ist die V erletzung auch dieses 
Klagepatentes durch die Einfuhr von Cyanocobalamin der Beklagten 1 in die Schweiz 
erwiesen. 
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4. Das Klagepatent Nr. 294171 stellt unter Schutz ein 

« V erfahren zur Herstellung von Vitamin-B12-Konzentraten aus rohen LLD
wirksamen Produkten , welche das Vitamin B12 mindestens teilweise in chemisch
gebundener Form enthalten, dadurch gekennzeichnet, daß man das Ausgangs
produkt chromatographisch fraktioni ert, wobei so gearbeitet wird , daß das 
gebundene Vitamin B12 freigese tzt wird.» 

Die Beklagte 1 erhebt wiederum die beiden Einwände, sie arbeite nicht nach di esem 
Patent und ihr Vitamin B12 sei nicht das unmittelbare Erzeugnis dieses V erfahrens. Den 
zweiten Einwand b egründete sie damit, das patentgemäße Verfahren führe überha upt 
nicht zur H ers tellung eines Produktes, sondern diene lediglich dazu, das bereits - durch 
ein anderes V erfahren - hergestellte Vitamin B12 durch die chromatographisehe Fraktio
nierung zu isolieren und zu reinigen . In seinem Ergänzungsgutachten bestätigte der 
Fachexperte Professor Waser, durch das Verfahren gemäß Patent N r. 294171 werde kein 
neues Vitamin gebildet, sondern es werde bloß bereits vorhandenes Vitamin gereinigt 
und konzentriert. Die chromatographische Fraktionierung diene zur R einigung und 
Anreicherung des Wirkstoffes bis zur höchsten R einheit, dem krista llinen Vitamin. Das 
nach diesem V erfahren gereinigte Vitamin B 12 sei das unmittelbare Erzeugnis der Bio
synthese des bearbeiteten biologischen Substrates. 

Entscheidend ist di e Fes tstellung des Gutachters, durch das patentgemäße Verfahren 
werde kein neues Vitamin gebilde t, sondern ledigli ch das b ereits vorhandene Vitamin 
gereinigt und konzentriert. W enn aber durch das Verfahren kein Vitamin B1 2 erzeugt 
wird, kann Vitamin B12 auch ni cht als das unmittelbare Erzeugnis des Verfahrens bezeich
ne t werden . Es handelt sich hier offensichtlich um ein bloßes Bearbeitungs- bzw. Ver
edelungsverfahren. Bei solchen Verfahren, di e kein eigentliches Erzeugnis liefern, erfüllt 
nur di e Verfahrensbenutzung selbst, nicht hingegen die Benutzung des Produktes, auf 
das das V erfahren angewendet wurde, den Tatbestand der Patentverletzung (TROLL.E R, 
a .a.O. S. 621; B1.uM/ PEDRAZZINI, A nm.22 zu Art.8 PatG) . Das vierte Pa tent hat somit 
die Beklagte 1 durch die Einfuhr von Vitamin B12 in die Schweiz nicht verletzt. 

5. Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die Beklagte 1 durch Feilha lten, V erkaufen 
und/oder Inverkehrbringen von Cyanocobalamin (Vitamin B12) in der Schweiz die 
schweizerischen Patente Nr.282222, Nr.283913 und Nr.292590 der Klägerin verletzt 
hat. 

IV. Die Beklagten 2 und 3 haben mit Bezug auf die beiden Fragen, ob die Beklagte 1 
nach d en Klagepatenten arbeite und ob Vitamin B 12 das unmittelbare Erzeugnis eines 
geschützten V erfahrens darstelle, auf eine eigene Stellungnahme verzichtet und sich den 
Ausführungen d er Beklagten 1 angeschlossen. Es genügt daher, diesbezüglich auf das in 
Erwägung III Gesagte zu verweisen . 

Im übrigen gibt di e Beklagte 2 zu, einmal von der Beklagten 1 1200 g Vitamin B12 

gekauft und es weiterverkauft zu haben. In d er heutigen Schlußverhandlung machte sie 
geltend, sie habe di eses Vitamin B12 nicht in der Schweiz abgesetzt, sondern es nach den 
USA geliefert; dabei habe ein Teil dieser 'Nare die Schweiz im Transit passiert. 

Der Beklagte 3 anerkennt, von der Beklagten 1 Vitamin B 12 gekauft und es - teilweise 
im Transit über Zürich-Kloten - an amerikanische Kunden verkauft zu ha ben. 

Mangels abweichend er Darstellung ist davon auszugehen, daß auch die Ware der 
Beklagten 2, soweit sie die Schweiz passierte, über Zürich-Klotcn geleitet worden ist. 

Nach der für das Handelsgeri cht verbindlichen Auffassung des Bundesgerichtes stellt 
auch die Einfuhr paten tverletzender Erzeugnisse in die Schweiz, selbst wenn sie nur in 
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ein schweizerisches Zollfreil ager gela ngen und von dort a n Kunden im Ausland weiter 
geliefert w erden, e ine wid er rechtliche Benützung einer in d er Schweiz patentierten 
E rfindung da r. D am it steht fes t, daß die Beklagten 2 und 3 de n T a tbestand der Paten t
verl etzung ebenfalls erfüllt ha ben, und da ß d ie Zuständigkeit d es H a nd elsgerichtes auch 
für diese V erletzungsha ndlungen zu bej a hen ist . Beide Beklag ten m achen zwa r geltend , 
an der Patentverletzung treffe sie kein V ersc hulden; sie seien Kaufleute, nicht Chemiker. 
Die chem isch en und biologischen Vorgä nge, die zur H erstellung von V itamin B12 

führten , seien ihnen unbekannt. S ie hätten einfach Vi tamin B ,2 gekauft , d as von ein er 
a ngesehenen und bekannten H ersteller-Firma, d er Beklagten 1, offen au f den M a rk t 
gebracht werde, und sie hätten in guten Treuen annehmen dürfen, sie könnten d iese 
Produkte erwerben und weiter veräußern , ohne Patentrechte Dritter zu verletzen. All e 
d iese E in wä nde sind für die Frage der Pa tentverletzung j edoch ohne Bed eutung, da hier 
d ie obj ekti ve R ech tswidrigkeit genügt. Das V ersc hulden ist nur Voraussetz ung d es 
Schadenersa tzanspruchs. 

PatG Art. 24 und 27, OG Art. 67 

Keine zeitliche Befristung der richterlichen Einschränkung nach Art. 21 lit. c. 
Grundsätze der richterlichen Einschränkung eines Patentes: Der Fachmann muß 
das neu in den Anspruch azifzunehmende M erkmal in der Beschreibung oder den 
Zeichnungen klar als wesentlich zu erkennen vermögen. 
Z ulässigkeit und Bedeutung eines Privatgutachtens im Berufimgsveifahren. 

La duree limitee que l' art. 21 litt. c LBI prescrit en cas de renonciation partielle 
n' est pas applicable a la Limitation par le juge. 
Conditions de la Limitation du brevet par le juge: l' homme du metier doit pouvoir 
reconnaitre sans r!quivoque qu'un element essentiel est constitue par une indication 
contenue dans la seule description, ou dans les dessins, reprise desormais dans la 
revendication. 
RecevabilitrJ et jJortee d'une expertise privee jJroduite a l' appui d'un recours en 
riforme. 

BGE 95 II 364f. und JT 1969 I 633 (resu me), Urteil der I. Zivilabtei
lung vom 26. März 1969 i. S. YGNIS K essel AG gegen IDAG Aktien
gesellschaft. 

B. Mit Klage vom 18. D ezember l 964 bea n trag te di e IDAG AG beim Obergeri cht 
des Kantons Luzern di e gerichtliche Fes tstellung, da ß di e drei Patente 355554, 373129 
und 372 781 nichtig seien. 

D as Obergericht d es Kantons Luzern holte zwei technische Gutach ten (Expertise 
und Oberexp ertise) ein und fä ll te a m 14. Februar l 968 fo lgend es Urteil: 

« 1. D er H a uptanspruch I und di e Unteransprüche 1- 3 sowie d er H aupt
anspruch II und di e Unteransprüche 4-9 des Schweizer Pa ten tes 355554, der 
H auptanspruch und di e Unteransprüche 1 und 2 des Schweizer Pa tentes 372 78 1 
sowie der H auptanspruch und die Un teransprüche 1- 4 d es Schweizer Patentes 
373 129 werden nichtig erk lärt. 



- 86-

2. D as Begehren um N ichtigerklä rung der U n teransprüche 10- 15 zum H a upt
a nspruch II d es Schweizer Pa tentes 355554 wird im Sin ne der Erwägungen 
abgewiesen. 

3 .. . . (K osten). » 

Das Obergericht hat die N eufassung des Patentanspruchs 355 554 a ls Folge der T eil
nichtigkeit bis zur Erledigung eines a llfä lligen Berufungsverfa hrens zurückgestellt; denn 
es würde sich seines Erachtens um einen unnützen Aufwand h andeln , wenn das Bundes 
gericht im Gegensatz zum O bergericht entweder die N ich tigkeitsklage bezüglich des 
Schweizer Paten tes 355 554 abweisen od er die T eilnich tigkeit des Patentes in einem 
größeren oder kleineren Umfang a ls das Obergericht a ussprechen oder d ie N ichtigkeits
klage vollumfänglich schü tzen soll te. 

C. Die Beklag te beantragt mit der Berufung, Dispositiv Z iff. 1 u nd 3 des vorinsta nz
lichen Urteils aufzuheben u nd die Klage insoweit abzuweisen, a ls der H auptanspruch I 
und die U nteransprüche 1- 3 des Schweizer Pa tentes 355 554 nichtig erklärt wurden ; 
ferner sei d er H a uptanspruch I d ieses Paten tes teilweise nichtig zu erklären mit folgender 
Neufassung : 

«Verfahren zur V erfeuerung von Brennstoffen, insbesondere flüssigen oder 
gasförmigen Brennstoffe n, in einem von einem Wasserma ntel umgebenen 
Feuerungsraum mit mindes tens feuerfest-m ater ia lfre iem M a ntel, welcher 
F euerungsraum am hintern Ende geschlossen ist, und be i welc hem die Flamme 
unter Gebläsewirkung in d en Feuerungsraum eingeführt wird, wobei der Rauch
abgang brennerseitig a ngeordne t ist, dadurch gekennzeichnet, da ß die Flamme 
unter d erart hohem Gebläsedruck in den Feuerungsra um eingeführt wird, da ß 
im hintern Ende d es Feucrungsra umes eine Umkehrung der V erbrennungsheiz
gase erfolgt und (was even tuell hinzuzufügen ist : <durch d ie Sogwirkung a n d er 
Zündstelle>) ein Teil d er im Gegenstrom zurückströmenden V erbrennungsheiz
gase der Zündstelle zugeleitet wird ; » 

E ventuell beantrag t die Beklagte, den Hauptanspruch I d es Schweizer Patentes 
355554 nach Ermessen d es G erichtes teilweise nich tig zu erklä ren ; subeventuell sei das 
U rteil des Obergerich tes des K a ntons Luzern a ufzuheben und d ie Sache an die Vor
insta nz zurückzuweisen zwecks E inschrä nkung des H a up tanspruches I d es erwähn ten 
Pa tentes. 

Die Klägerin beantragt, die Berufung abzuweisen und das angefoch tene U r teil zu 
bestätigen. 

Damit ist die N ichtigkeit von H a uptanspruch II und der U nteransprüche 4- 9 rechts
kräftig geworden. 

D . Mit V erfügung vom 4. Oktober 1968 ordnete d er lnstrukti onsrichter des Bundes
gerich tes gemäß Art. 67 Ziff. 1 OG die Befragung des Oberexper ten zwecks Erläuterung 
seines zuhanden d er V orinstanz ersta tte ten Gutachtens a n. 

Die lnstruktionsverha ndlung fa nd a m 23. Oktober 1968 statt. 
Mi t V erfügung d es lnstruktionsrich ters vom 28. Oktober 1968 wurde d en Parteien das 

Pro tokoll d er lnstruktionsverhandlung zuges tellt und nach Ar t. 6 1 Abs. 5 OG ein weiterer 
Schriftenwechsel a ngeordnet. 

Am 16. November 1968 reichte die Beklagte beim Obergericht des K a ntons Luzern 
ein R evisionsgesuch ein. 



-87-

Mit Eingabe vom gleichen T age beantragte sie d em Bundesgerich t, d as Berufungsver
fahren bis zur E rl edigung des ka n tona len R cvisionsvcrfahrens zu sistieren (Antrag A); 
eventua liter sei di e Oberexpertise a us den Akten zu weisen, di e Gültigkeit d es Streit
patentes Nr. 355 554 durch einen neuen Experten bzw. ein neues Expertenkollegi um 
begutachten zu lassen und den Parteien Gelege nheit zu geben, genauere Expertenfragen 
zu stellen (Antrag B) ; subeventua liter sei di e Oberexpertise durch Pa tenta nwalt X 
selber zu ergänzen , unter Mitwirkung eines vom G eri cht beze ichneten Fachmannes d er 
Feucrungs technik, und d en Pa rteien F rist zur Stellung von E rgänzungsfragen zu se tzen 
(Antrag C) . 

Das Berufungsverfahren w urd e mi t V erfügung d es Instruktionsri chters sisti ert. Die 
Anträge B und C wurden somit gegensta ndslos. 

Das Obergericht d es Kan tons Luzern hat am 14.Jan uar 1969 das R cvisionsbegehren 
d er Bekl agten abgewi esen. In der Folge hat das Bundesgericht d ic Berufung mit folgend en 
Erwägungen a bgewiesen : 

2. Die Bekl ag te ha t mit d er Berufung ein Gutachten eingereicht , d as ihr Prof. X , ETH 
Züri ch , am 8.Dczembcr 1966 ersta ttet ha t. Das Gu tachten befaßt sich unter a nderem 
mit d er Frage, ob das im Schweizer Pa tent 355554 a ngegebene Verfa hren eine pa tent
würdige Erfindung wi edergebe. Die Beklag te erklä rt di eses G u tachten zum Besta nd te il 
der Berufung. Das ist nach der R ech tsprechung d es Bundesgeri chtes zulässig, d och hat 
ein solches Gu tachten n icht die Bed eutung eines Bcweismi ttels, sondern enthält ausschließ-
1 ich Pa rteivorbringen (BGE 82 II 245, 86 II 196, 89 II 162 ). 

3. Die Vorinstanz stellt a uf G rund des Obergu tachtens fest, da ß d er d en G egenstand 
des Pa tentes 355 554 bildenden Erfindung primär die Aufgabe zugrunde lag, zum 
Zwec ke der voll ständ igen Verbrennung flüss iger od er gasförmi ger Brennstoffe einen 
T eil der Rauchgase a uf e ine einfac here und insbesondere solche W eise der Fla mme zuzu
führen, daß a uf besond ere R auchgasrückführungsrohre verzichtet und eine möglichst 
gedrängte K esselba uweise erreicht werd en konnte (Aufga be A) . Fern er soll te zur E r
reichung eines stabil en Betri ebes der Feuerung eine op timale Abgabe von Strahlungs
wärme an di e Feuerbüchse erz ielt werden (Aufgabe 13). Diese beiden Aufga ben sollten 
mittels eines en tsprechend en Verfahrens und e ines zu dessen V erwirkli chung geeigne ten 
H eizkessels ge lös t werden. 

D as Obergericht gelangt a uf Grund der Darlegungen der beid en Gutachten zum 
Schl u ß, daß di e N eu heit und der technische For tschritt des H auptanspruches I des 
Schweizer Pa ten tes 355 554 samt den U n tcransprüchcn 1- 3 durch das entgegengehaltene 
deutsche Pa tent 277 329 (Hundt) und das a merikani sche Pa tent 2 674981 (Cla rkson) 
vorweggenommen sei, weil in diesen Pa ten ten ebenfa lls eine R ückführung der Fl amm e 
vorgesehen sei. Das Obergerich t vern eint in Ü bereinstimmung mit d en a mtlichen Ex
perten auch di e Erfindungshöh e des Streitpatentes. 

4 . Die Beklagte bes treitet nicht, da ß der im Berufungsverfa hren noch umstrittene 
Paten tanspruch I und di e Unteransprüche 1- 3 keine sc hutzfä hige Erfind ung defi ni eren. 
Sie wirft aber d em Obergericht vor, es ha be Art.27 Pa tG d ad urch verl etzt, da ß es das 
Paten t nicht teilweise nich tig erkl ä rt und a uf d ie b eantrag te Fassung eingeschränkt ha be. 

a ) Nach Art. 27 Abs. 1 Pa tG ist das Paten t durch d en Ri chter entsprechend einzu
schränken , wenn ein N ichtigkcitsgrund nur für einen T eil der pa tenti er ten Erfindung zu
tri fft . Art.24 A bs. 1 lit. c PatG, welche Bestimmung im R ahmen d es A rt. 27 Pa tG ana log 
anwendbar ist (vgl. BG E 92 II 286 Erw. 3 a ), sieht vor, e inen Pa tentanspruch a uf einem 
anderen (als dem in Art. 24 Abs. 1 lit. a und b genannten) W ege einzuschränken, sofern 
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der eingeschränkte Patentanspruch sich auf die gleiche Erfindung bezieht und eine Aus
führungsart defini ert , welche sowohl in der veröffentli chten Patentschrift a ls auch in der 
am Anmeldungsdatum vorgelegten Beschreibung vorgesehen ist. BLUM/ PEDRAZZINI 
(Das schweizerische Patentrecht, Bel. II, Anm. 2 zu J\rt. 27 PatG, S. 224 und 227 j e unter 
Ziff. 3) beze ichnen es a ls Selbstverständ lichkeit, daß d er durch die Einschränkung neu 
zu fassende Erfindungsgedanke schon in der Patentschrift, d. h. im Patentanspruch , in 
der Beschreibung oder in den Zeichnunge n geoffenbart se in muß. 

b ) \,Vic das Handelsgeri cht des K antons Zürich in einem Entscheid vom 20 .Juni 196 1, 
publizi ert in SJZ 1965 S. 61 f. , den das Bundesgericht im unveröffentli ch ten U rteil vom 
7. Mai 1963 i. S. Elektro lux gegen H ä mmcrli in a ll en T eil en bestätigt ha t, darlegt, steht 
einer solchen E inschrä nkung nach Art. 24 Abs. 2 PatG nichts im \,Vegc . Diese Bestim
mung schreibt vor, daß ein teilweiser V erzicht des Pa tentinhabers a uf d as Patent durch 
Stellung eines J\ntragcs gemäß J\rt.24 Abs. l lit.c nach J\blaufvon vier Jahren se it d em 
amtli ch en Datum der Eintragung des Patentes ausgeschlossen sei . Es besteht indessen 
kein hinre ichend er Grund, diese zeitli che Begrenzung auf den Fall d er richterlichen 
Einschränkung des Patentes nach Art. 27 PatG a na log anzuwenden (UsTERI in SJZ 57 
( 196 1) S.148; Bwrvr / PEDRAZZINI a .a .O. S.235/36, J\nm. 7 zu Art.27 PatG ). Da Art.108 
PatG vorschreibt, bei a mtlich vorgcprüftcn Patenten gelte die zei tlichc Schranke für d en 
Teilverzicht gemäß Art. 24 J\bs. 2 PatG nicht, drängt es sich auf, die richterliche Teil
nichtigerklärung mit dieser R egelung zu vergleichen und nicht mit j ener andern, die 
nur für d en Teilverzicht auf ein ungeprüftes Patent g ilt. D enn Art. 27 PatG geht davon 
aus, da ß der Richter die Patentlage nach a llen Seiten klä rt, a lso eine Prüfung vornimmt, 
wie sie bei der Vorprüfung dem Amt und den Beschwerdeinstanzen zukommt (UsTERI, 
a.a.O. ; vgl. auch die Meinungsäußerung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum vom 
17.Juli 1958, wiedergegeben bei BL UM/PEDRAZZINI, a.a.O. S.233). Di e Einschränkung 
des am 15.Juli 1961 einge tragenen Streitpa tentes unterlieg t somit d er zeitlichen Befri
stung des Art. 24 Abs. 2 Pa tG nicht. 

c) Bei der Beschränkung eines Patentes ist davon auszugehen, daß nach Art. 50 und 5 1 
PatG d er sachliche G eltungsbereich einer Erfindung durch d ie Patenta nsprüche (Haupt
uncl Unteransprüche) umschrieben wird und d aß di e Beschreibung der Erfindung 
sowie di e zum Verständnis erforderlichen Zeichnungen nur zu ihrer Auslegung, nicht 
aber zur Ergänzung herangezogen werden dürfen. Diese R egelung war schon im alten 
R ccht - Art.5 aPatG - maßgebcnd (vg l. BGE44 II 200, 47 II 495, 48 II 294, 49 II 140f., 
50 II 72, 53 II 186, 70 II 238 f. , 71 II 302 f. , 82 II 250, 85 II 136). Der Patentbewerber hat 
somit d en G egenstand d er Erfindung im Patentanspruch genau zu umschreiben und 
trägt das Risiko für eine unrichtige, unvollständige oder widersprüchliche Definition. 
Der Fachmann muß a uf Grund d es Pa tentanspruches erkennen, wofür d er Erfindungs
schutz beansprucht wird (vgl. BGE 85 II 136 Erw. 3a). 

d ) Mit R echt hat das Handelsgericht des Kantons Zür ich (vgl. a.a.O .) ausgeführt , der 
richterlichen Einschränkung d es Patentes seien aus eiern Blickpunkt der R echtssicherheit 
Schranken gese tzt: Dem Interesse des Patenti nhabers, einen Teil des Patentes retten zu 
könn en, stehen die Interessen Dritter (Fach leute, Konkurrenten, Forscher ) entgegen, in 
ihrem V ertrauen auf di e Maßgeblichk ci t d er im Patenta nspruch gegebenen Erfindungs
definition und des dadurch umschri ebenen sachlichen Geltungsbereiches nicht ent
täuscht zu werden. Die Rücksicht a uf das Interesse der Fachleute, an di e sich insbesondere 
die Patentschrift richtet, verpflichte t d en Richter, das Pa tent nur insoweit einzuschrän
ken , als d em Fachmann auf Grund der ganzen Patentschrift schon von Anfang an unmiß
verständ lich erkennbar war, daß eine b isher nur in d er Beschreibung oder in den Zeich-
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nungen enthaltene und nunmehr a ls weiteres M erkmal in d en Pa tentanspruch aufzu
n ehmend e Angabe einen wese ntli chen Bestandteil der Erfindung bilde. Der einge
schrä nkte Paten tanspruch muß aber di e g leiche Erfindung, d. h. die gleiche Aufgabe und 
di e Mittel derselben Ga ttung zum Gegenstand ha ben wie der a lte; a ndernfalls läge eine 
and ere und nicht e ine eingeschränkte Erfindung vor (vgl. BLuM/ PEDRAZZINI, a .a.O. S. 80, 
81 und 228; Urteil d es deutschen Bundesgerichtshofes vom 15. Oktober 1957, in GRUR 
1958 S. l 77f. ) . 

c) Ferner ist zu berücksichtigen, da ß der Gese tzgeber die R egelung in Art. 24 Abs. 1 
lit. c PatG in erster Linie im Hinblick da rauf ge troffen ha t, eiern Er finder die Möglich
keit einzuräumen, a llfällige Versehen bei d er Formulierung des Pa tentanspruches zu 
beheben (vgl. Bericht zum Vorentwurf I d es Eidg. Amtes für ge istiges Eigentum vom 
September 1945, S. 31 ). Die genannte Vorschrift ist da her e inschränkend auszulegen. So 
ha t das Bundesgeri cht im nicht veröffent li chten Entscheid i. S. The Carlton T yre Sav ing 
Compa ny Ltd . gegen Pflüger und Mitbeteiligte vom 28. Oktober 196 1 es a bgelehnt, einen 
Pa tentanspruch dadurch teilweise einzuschränken, da ß nur ein in einer Zeichnung d er 
Pa tentschrift enthaltenes Element a ls weiteres M erkmal in d en Pa ten tanspruch a uf
genommen werd e ; d enn darin läge nicht eine Einschrä nkung, sondern e ine Umges ta ltung 
des Pa tentanspruches, welche Art. 27 PatG ni cht erlaube. All erdings scheint di eser 
Entsc heid in d er Begründung insofern zu eng zu sein, a ls er verla ngt, da ß die neue D efin i
tion d es Patentanspruchs auf Grund der ursprünglichen Haupt- und Unteransprüche zu 
bilden sei. Er leg t a ber den entscheicl enclen Grundsatz dar , daß die auf eiern Wege der 
Einschränkung zu schützende Erfindung vom ursprünglichen Pa tenta nspruch erfaßt 
sein muß. 

f ) Die in Art. 27 lit. c PatG vorgesehene l\1öglichkeit, den Pa tentanspruch durch 
M erkmale zu ergänzen, die d er Beschre ibung entnommen werden und weder im H a upt
noch in einem Unteranspruch enthalten sind, scha fft eine « gewisse R echtsunsicher
heit » (vgl. Botschaft des Bundesra tes S.45; Bericht zum Vorentwurf d es Eiclg. Amtes für 
geistiges Eigentum vom September 1945 , S.45 ). Diese Gefahr d arf nur in Kauf genom
m en werden, wenn die Einschrä nkung einer Erfindung in Frage steht, die durch d en 
Pa tenta nspruch kla r definiert ist (vgl. Art. 26 Abs. 1 Ziff. 4 PatG) . Der Richter hat somit 
in d ie neue Definition des eingeschrä nkten Pa tenta nspruchs keine M erkmale a ufzu
nehmen, die in d er Beschreibung oder den Zeichnungen nur beilä ufig erwä hnt sind ; 
vielmehr ist erforderlich, d aß d er Fachmann in der Beschreibung oder d en Zeichnungen 
ein wesentliches M erkmal der Erfindung als kla r gco ffenbart zu erkennen vermag (vgl. 
Urteil des Handelsgeri chts des K antons Zürich a .a.O.; Urteil d es deutschen Bundes
gerichtshofes vom 15.Oktober 1957, a .a .O. ). 

5. Die Beklag te ist d er Auffassung, da ß die vom Obergutachter a ls E rfindung bezeich
ne te Rückführung der Verbrennungsheizgase sowohl in der Pa tentschrift (S. 2, Zeil en 
74 f. ) a ls auch in den ursprünglichen Anm elclungsunterlagen besch1·ieben sei. 

a) Die Vorinstanz stellt auf Grund der Oberexpertise fest, in d er Patentschrift sei 
überhaupt nicht da von die Rede, di e V crbrennungshcizgase so zurückzulciten, daß damit 
eine bestimmte Stell e der Flamme, nämlich di e Zündstelle abgeschirmt werde. Die 
Beklagte hält dieser Fes tstellung fol genden Passus d es Obergutachtens entgegen : 

« Dieses YGN IS-Verfahren, welches d adurch gekennzeichnet ist, da ß die 
Rückführung d er Verbrennungsheizgase zur Zündstell e erfolgt, ist a ber im 
schweizerischen Patent 355554 wohl beschrieben, nicht a ber geschützt, bzw. 
beansprucht.» 
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Diese Stelle scheint angesichts der W endung « ... wohl beschri eben» mit der erwä hn
ten Feststell ung im a ngefochtenen U rteil im VVid erspruch zu stehen. An a nderer Stell e 
d es Obergutachtens erkl ä rte indessen d er Experte, daß die Rückführung d er Verbren
nungsheizgase zur Zündstelle als Aufgabe in der Pa tentschrift ni cht geoffenbart werd e 
und daß die entsprechenden kla ren Hinweise a usschließlich den R echtsschriften der 
Beklagten en tstammen. Das gle iche treffe - so erklärt der Experte an verschi edenen 
Stellen seines Gutachtens - auch auf den Patentanspruch I und II zu. Der Fachma nn se i 
nicht in d er Lage, d ie Aufgabe B (stabiler Betrieb der Feuerung) und dami t d ie T a tsache 
zu erkennen, d aß die Zul eitung obligatorisch an d er Zündstelle erfo lgen müsse . 

In der Instruk tionsverhandlung vor Bundesgericht bes tä tigte d er Experte a usdrück
li ch, daß in d er Patentschrift weder von der Rückleitung zur Zündstelle noch den l'vli t teln 
zur Lösung dieser Aufgabe di e R ede sei . Dabei stellte er klar, daß er im schriftli chen 
Gutachten nicht den Patentgegenstand gemäß Patenta nspruch I a ls erfinderisc h 
b etrachte, sondern eine besondere Ausführungsart des H eizkesse ls, wie sie in den U nter
ansprüchen IO f. zum H a uptanspruch II gekennzeichne t sei. Die nach dem Experten 
in Fig. 8f. entha ltenen Mittel für di e Rückführung zur Zündstelle beziehen sich auf die 
erwähnten U nteransprüche, was a us der Beschreibung S.3, Zeilen 80- 101 , he rvorgeht. 
Auch d as Obergeri cht ist d er Auffassung, die U nteransprüche !Of. definierten eine 
patentwürdige Erfindung. Sie sind a ber ni cht G egenstand des Berufungsverfahrens. 

Die Bekl agte versuch t auf Grund des Pri va tgutachtens dazutun, daß in der Beschrei
bung des Streitpatentes die Rückführung der V erbrennungshei zgase zur Zündste lle a ls 
Aufgabe geoffenbart sei. Der Gutachter führte aus, daß durch d ie crfindungsgemäße 
Ausbildung der Ilrennkammer a ll ein oder eventuell zusammen mi t besonderen M itteln 
die Beimischung rückströmender F lammengase über die ganze Länge der Brennka mmer, 
vor a llem a ber unmittelba r im Zünd bereich d er F lamme oder sogar noch vorher (in 
den Verbrennungsluftstrom ) erreicht wird. Daraus lä ßt sich a ber nicht en tnehmen , die 
Ausdrücke «Zündstelle », « Einströmend e F lamme» und «Flammenkern » seien für den 
Fachma nn gleichwertig, und der Pri vatgutachter habe den « Zündbereich » dem Begriff 
« Flamme» g leichgesetz t. \ ,Venn Prof. X vom «Zündbereich d er Fla mme» sprich t, so 
macht er w ie d er Oberexperte di e nach d em a llgemeinen Sprachgebrauch zu tre ffende 
U n te rscheidung zwisch en Flamme und Zü ndstelle. Die von der Beklagten herangezogene 
Stelle aus d em Privatgutachten enthält somit keinen Anha ltspunkt dafür, daß di e Fes t
stellung im a ngefochtenen U rteil unrichtig sei, d ie Rückführung zur Zündstell e werde 
in d er Pa tentschrift a ls Aufgabe nich t erwähnt, und es habe der fac hmänn isch gebildete 
L eser keine V eranl assung gehabt, sich mit der Frage a useinanderzusetzen, welche 
Bed eutung das W ort «Flamm e» mit Bezug auf die Lösung dieser Aufgabe h aben 
kön nte. 

Auch die Zusammenstellun g d er paten tbegründcnden Merkmale a uf S. 8 des Pri vat
gutachtens weicht von den Ergebni ssen des Obergutachters nicht ab . Prof. X betrachtet 
die U nteransprüche 10 f. des Hauptanspruches II a ls schutzwürdig. Das erhellt insbeson
d ere aus folgend er Fests tellung: « Beim YGNIS-Heizkessel ist es vor allem die beson
d ere Ausbildung d er Brennkammer, di e gerade eben diese n Z u tritt der rückströmenden 
Flammengase in oder sogar noch vor d er Zündkrone bezweckt. » 

b ) Die Beklagte will d en Patenta nspruch I in den ursprüng lichen Anmeldu ngs
un terlagen d a hin umschrieb en haben, «daß die H eizgase im Feuerungsra um im Gegen
strom in Richtung des F lammenkerns zurückgeleitet» werden. 

Nach A rt. 24 Abs. 1 li t. e PatG muß, wie erwähnt, die Ausführungsart sowohl in der 
veröffen tlichten Patentschrift a ls a uch in d er am Anmeldungsdatum vorgelegten 
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Beschreibung vorgesehen sein. Da die Vorinstanz zu Recht angenommen hat, die erste 
Vora ussetzung sei nicht erfüllt, bra uchte sie di e Anmeldungsuntcrlagen nicht zu prüfen. 
Im übrigen ist fraglich , ob F lammenkern g leichbedeutend sei wie Zündstelle. D er 
Flammenkern bedeutet die Mitte, die Zündstelle d agegen den Entstehungsort der 
Flamme. 

PatG Art. 26 und Art. 86 Jlbs .1; Lizenzvertrag 

Der Patentinhaber kann der Patentnichtigkeitsklage des Patenh'erletzers die Ein
reden des Rechtsmißbrauches und des Vertrages auch entgegenhalten, wenn der 
Verletzer die Klage auf Fristansetzung durch die Strafuntersuchungsbehörde hin 
erhoben hat. 
Wird deswegen die zivilrechtliche Klage ohne materielle Prüfung der Paten t
gültigkeit abgewiesen, so mzif] der Strafi'ichter diese Frage selber prüfen und ent
scheiden. 

Le titulaire du brevet peut aussi opposer !es excej1tions tirees de l' abus de droit et du 
contrat d l' action en nullite introduite par !' auteur de la violation du brevet en raison 
du delai que l' autorite penale lui a imparti conformement d !' art. 86 al. 1 LEI. 
Lorsque !' action civile aura ete rejetee de cefait, sans qu' ait ete examinee la question 
de la validite materielle du brevet, le juge penal devra lui-meme examiner et trancher 
cette question. 

BGE 95 II 271 f. und JT 1969 I 634 (resume), Urteil der I. Zivilab
teilung vom 24.Juni 1969 i. S. von Puell gegen Wunderly. 

A us den Erwägungen: 

2. Der Beklagte beharrt darauf~ der Erhebung d er Nichtigkeitsklage durch den 
Kl äger stünden d ie Einreden des Vertrages und des R ec htsmißbrauches entgegen. Nac h 
schweizerischem R echt sind diese Einreden im Pa tentnichtigkeitsvcrfahren unter be 
stimmten Voraussetzungen in d er Tat zulässig. So ist nach der R echtsprechung des 
Bundesgerichts beim Lizenzvertrag dem Lizenznehmer die Befugnis zur Erhebung d er 
Nichtigkeitsklage a bzusprechen, wenn er im Li ze nzver trag ausdrück lich oder sti ll
schweigend darauf verz ichtet ha t, das Pa tent anzugreifen. Aber a uch ohne einen so lchen 
Verzicht steht ihm kein K lagerecht zu, wenn ihm die Lizenz gerade deshalb eingeräumt 
wurde, weil die R echtsbeständigkeit d es Patents zweifelhaft war und mit d er Lizenz
erteilung die Aufrollung der Frage der Gültigkci t des Patents verm ied en werden sollte. 
Unter diesen Umständen verstieße die Erhebung d er Nicht igkeitsk lage gegen Treu und 
Glauben (BGE 75 II 168). 

Gleich verhält es sich, wenn durch den Lizenzvertrag zwischen den Parteien eine 
gesellschaftliche oder gesellschaftsähnlichc Bindung geschaffen und damit ein besonderes 
Treueverhältnis begründet wu rd e (BGE 61 II 140, 75 II 167) . 

Eine solche Treuepflicht ist sodann auch a nzunehmen, wenn sich die Parteien zwecks 
gemeinsamer Auswertung von Patenten zu einer Gesellschaft oder gesellschaftsähnlichen 
Partnerschaft zusammengeschlossen haben. 
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Schließli ch ist auch d em Verk äu fer e ines Patentes der nachhcrigc Angriff auf dessen 
Gültigkeit nach Treu und G lauben venvchrt, d a er mit d em Verka uf den Bestand des 
Pa tentes stillsch weigend anerkannt hat. 

In allen Fällen decken sich di e E inrede des R cchtsmißbrauches und des V ertrages 
inha ltli ch im wesentlichen. 

3. Die Vorinsta nz ist der Auffass ung, selbst wenn zwischen den Parteien durch den 
V ertrag vom 16. Oktober 1963 ein Partncrschaftsvcrhäl tnis begründet worden sei, das 
a uch die streitigen Pa ten te erfaß t ha be, se i dem Beklagten die Erhebung der Einreden 
des Vertrages und des R echtsmißbra uchs verwehrt , weil er gege n den Kläger Straf
anzeige wegen Patentverletzung ersta ttet und d er Kläger d ie Pa tcntnichtigkeitsklage 
auf Frista nse tzung d er Strafuntersuchungsbehörde hin erhoben ha be. 

Dieser Auffassung kann nicht beigepfli chtet werden. Art. 66 Pa tG gibt dem Patent
inha ber d as R echt, ein en Patentverle tzer sowohl zivil- wie stra frechtlich zur Verant
wortung zu ziehen. , ,Väh lt er d en Weg der Zivilklage, so kann er der vom Verl ctzer 
erhob enen Einred e od er Widerklage d er Pa tentni chtigkeit seinerseits mit der Ei nrede 
des Vertrages oder des R cchtsmißbrauchs begegnen, sofern die oben umschriebenen Vor
ausse tzungen dafür erfüll t sind. Diese Befugnis steht ihm a uch zu, wenn der Patent
verletzer der Klage des Patentinhabers mit ein er selbständig erhobenen Pa tentnichtig
keitsklagc zuvorkommt. 

Erhebt der Patentinhaber Stra fklage und bestreitet d er Vcrlctzer das Vergehen mit 
der Begründung, es fehle an ein em gültigen Patent, so muß der Patentinhaber di e E in
red en d es Vertrages und des R cchtsmißbrauches ebenfa lls erheben dürfen. D enn seine 
R echtsstellung kann ni cht davon a bhangen, ob di e Frage der Gültigkeit des Pa tentes 
im Zivil- od er im Strafverfahren a ufgero ll t wird . Die gegenteilige Lösung hä lle zur 
Folge, d a ß der Pa tentinhaber, d er die gena nnten E inreden zu erheben gedenkt, auf das 
zivilrechtli che V orgehen beschränkt wäre. Das R ec ht, Strafklage zu erh eben, könnte er 
praktisch ni cht m ehr ausüben, es sei denn , er nehme die Gefahr in K a uf, di e ihm nach 
dem Zi vilrecht zu Gebote stehenden R ech tsbehelfe teilweise zu verlieren. Da ß der G esetz
geb er eine solche Beeinträchtigung d es Patentinha bers in se inen R echten beabsichtigt 
habe, läßt sich dem Gesetz j edoch nicht entnehmen. 

In der gleichen Lage befindet sich d er Patentinhaber, wenn der Verletzer die Pa tent
ni chtigkeitsklage erhebt, we il di e Strafuntersuchungsbehörde ihm dazu Frist angesetzt 
ha t mit d er Androhung, da ß sonst a ngenommen würde, er anerkenne die R echtsbes tän
digkeit d es verle tz ten Patentes. 

Diese in Art. 86 Abs. 1 PatG getroffene Ordnung beruht auf d er Überlegung, d a ß die 
Strafbehörden, insbesondere die Untersuchungsbehörden und di e erstinstanzlichen 
Strafgerichte, ni ch t immer über di e erford erlichen technischen und patentrechtlichen 
K enntnisse verfügen. Es wurde ihnen da her im G esetz gesta ttet, sich von der Behandlung 
speziell patentrech tlicher Fragen zu entlasten und die Gültigkeit eines Patentes durch den 
zuständigen Zivilrichter entscheiden zu lassen (Botschaft d es Bundesrates zum PatG, 
BBI 1950 I S. 1066 ; BwM/PEDRAZZINr, PatG Bel. III , Art. 86 Anm. 1, S. 708). Mögli cher
weise soll te auch der G efahr vorgebeugt werden , da ß der Patentinhaber d en S treit über 
di e Gültigkeit d es Patents, der unter Umständen di e Durchführung kostspieliger Begut
achtungen erford ert, a uf Kosten des Staates austragen lasse. Die Überweisung a n den 
Zivilrichter wird j edoch nicht zwingend vorgeschrieben. Art. 86 Abs. 1 PatG ist eine bloße 
«Kann-Vorschrift», in deren Anwendung die Strafbehörd en freie H and haben. Dagegen 
wurde mit d ieser Vorschrift nicht b ezweckt , d em Patentinhaber irgendwelche R echts-
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be helfe zu entzieh en, di e ihm zu Gebote stünd en , wenn die Patcntnichtigkeitsklage ni cht 
durc h die Frista nse tzung der Strafuntersuchungs behörd e ausgelöst worden wäre. 

4. Nach d er Ansicht d es H a ndelsgerichtes sind dem Beklag ten di e Einred en des 
R cchtsmißbrauchs und des Vertrages verwehrt , weil er spätestens durch seine Straf
a nzeige die zwisc hen den Parteien a ll enfalls noch bestehenden Bindungen zerstört ha be. 

Es ka nn j edoch ni chts darauf a nkommen, ob im Zeitpunkt der zivi lrechtli chen oder 
stra frechtlichen Auseinandersetzung zwischen d en Parteie n noch Bindungen bes tehen, 
abgesehen von solchen, welche d ie Einrede des R cchtsmißbrauchcs oder d es V ertrages 
zu begründen vermögen. Solche weitere Bindungen werden in der R egel fehlen. Ent
sc heid end für die Zulässigkeit der gena nnten Einreden ist, ob zwischen den Parteien e in 
Treueverhältnis, eine gcsc llsc ha ftsähnliche Pa rtn erschaft besta nd und ob die gestützt 
darauf erlangten K enntnisse oder die engen Bez iehunge n zwisc hen den Parteien die 
Erhebung einer Patentnichtigkcitsklage a uch nac h Au[]ösung d er Partnerschaft a ls Ver
stoß gegen Treu und G lauben erscheinen lassen. Gleich verhä lt es sich, wenn die ver
tragliche Bindung einen ausdrückli chen oder sti llschweigenden V erzicht auf di e Patent
ni chtigkeitsklage en thä lt. Trifft dies zu , so is t anzunehmen, daß di e Verpflichtung, di e 
gem einsam genützten Pa tente nicht a nzugreifen , a uch nach d er /\uflösung der Partner
sc ha rt weiterbes tehe. 

5. D as Handelsgericht begründet di e N ichtzul assu ng d er vom Beklagten erhobenen 
E inred en weiter damit , eine gestützt a uf sie erfolgende Abweisung der Zivilklage hätte 
zur Folge, daß der Kl äger eine stra frechtliche Verurteilung hinnehmen müßte, ohne die 
N ichti gkeit des angeblich verletzten Patentes nachweisen zu dürfen. D iese Auffassung 
ist unrichtig. D enn der Strafrichter da rf nur verurteil en, wenn er (od er der Zivilrichter 
für ihn verbind li ch ; vgl. BGE 32 I 161 ff. ) festgeste ll t hat, daß «eine patentierte Erfin
dung w iderrech tli ch benützt » worden ist (Art.86 in V erbindung mit Art.66 PatG) . Er 
hat daher ni ch t nur zu prüfen , ob ein Patent und eine Verletzu ng desselben vorl iegen, 
sondern a uch , ob ein e Erfindung gegeben ist. Ei ne auf d er Einrede des R echtsmißbrauchs 
oder des Vertrages beruh end e Abweisung der N ichtig keitsklage ohn e m a terielle Prüfung 
d er Gü lti gkeit d es Patentes durch den Z ivilri chter erlaubt dem St ra fri chter nicht, d ie 
N ichtig kci t zu verneinen, sond ern zwing t ihn, di e Frage, wenn nötig unter Beiziehung von 
Sachverständigen, selber zu prLifcn und zu entscheid en. Kommt er zum Schluß, das 
Pa tent sei nichtig, so hat er den /\ngeschulclig ten freizusprechen . D as hat a ber ni cht die 
V ernich tung d es Pa tentes und dessen Löschung im Pa tentregister zur Folge. Es werden 
nur die Voraussetz ungen für eine Bestrafung des Angeschuldi gten verneint. Dritten 
gegenüber bleibt das Patent bestehen, g leich wie wenn im Zivilprozeß die Patentni ch
tigkeit nicht durch Widerklage, sond ern durch bloße Einrede geltend gemacht word en 
ist. 

Nach BLuM/ PEDRAZZ INI (Pa tG Bel . III, Art. 86 /\11111. 2 S. 709) ha t a uch der Strafrichter 
zu beachten, d aß unter Umstä nden die N ichtigkeitsklage, etwa a us vertraglichen Grün
den, nicht erhoben werden könne. Di eser Auffassung kann nicht zugest immt werden, 
wenn sie dahin zu verstehen sein sollte, daß der S tra fri chter durch den vertraglich en 
Ausschluß d er N ichtigkcitseinreclc gebunden und der Angeschuldigte zu bes trafen sei, 
selbst wenn keine E rfindung vorliegen sollte. Die Tatsache, daß der Angeschuldigte sich 
seinerzeit verpfli chtete, das Patent ni cht a nzugreifen , genügt für di e Strafbarkeit seines 
Tu ns nicht. Die Nichtangriffsverpflichtung ist rein zivilrechtlicher Art und kann a uch 
nur zivilrechtliche Folgen erzeugen, näm li ch die Abweisung der Patcntnichtigkeitsklage 
ohne materiell e Prüfung der Gültigkeit des Patentes. D agegen kann sie ni cht ohne weiteres 
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zur Bes trafung wegen Pa tentverletzung führen, wenn der V erpflichtete di e V erpflichtung 
ni cht einh ä lt. 

Der erwähnten K ommcntarstellc ist dagegen zuzustimmen, wenn sie nur den Sinn 
haben soll te, der Strafrichter ha be ei ne Fristansctzung zur Erhebung d er Patentnichtig
keitskl age zu un terlassen, fa lls er erkennt , daß die Einrede des R cchtsmißbrauchs oder 
des V ertrags in Betrach t fällt. Denn di e Fristansetzung hä tte in der T a t keinen Sinn, wenn 
damit zu rechnen ist, daß der Zivilrichter die Einred e gutheißt und damit das Zivilver
fahren für d en weiteren G ang des Strafverfahrens zwecklos wird. Ist aber der Angeschul
dig te tro tzd em a n den Z ivilrichter verwi esen worden, so ha t dieser völlig una bhängig vom 
Strafverfahren, das d en Anstoß zur z ivilrechtli chen N ichtigke itskl age gegeben ha t, zu 
urte il en und insbesond ere a uch die vom beklagten Patent inhaber erhobene E inrede des 
R ec htsmißbrauchs oder des Vertrages zu prüfen. Denn es ist kein Grund ersichtlich , wes
h a lb der Patentnichtigkeitskläger, ei ern gegenüber di e Einred e mit E rfolg erhoben werden 
könnte, besser gestell t sein sollte, weil ein Strafverfahren wegen Paten tverletzung gegen 
ihn eröffnet worden ist und die U n tersuchungsbehörde ihm Frist zur Erhebung der 
Pa tentnichtigkeitsklage a ngesetzt hat. Das Vorgehen gem äß Art.86 Pa tG ist auf die 
Fälle zugeschnitten, in d enen der Patentverletzer weder in einem Treueverhältnis zum 
Pateninhaber steht n och sich diesem a usdrücklich od er stillschweigend zur Nichtanfech
tung d es Patentes verpfli chtet h at. D en Nichtigkcitskl äger dank d em Strafverfahren 
b esser zu stell en, lag dagegen nicht in der Absich t des Gesetzes. 

D a d er Strafrichter a uch b ei Abweisung der N ichtigke itskl age durch den Zivilrichter 
gestützt auf die E inred e des R echtsmißbrauchs oder des Vertrages di e G ültigkeit des 
Patents zu prüfen hat, entfällt auch d as weitere Argument der Vorinstanz, die aufFrist
ansetzung durch die Strafuntersuchungsbehörde erhobene Ni chtigkeitsklage di ene 
V er teidigungszwecken und müsse da her ohne Rücksicht auf die erwähnten Einred en 
zugelassen werden . 

6. Im weiteren fragt sich , ob di e vorn Beklagten erhobene Einred e des R echtsmiß
brauchs bzw. d es V ertrages sachli ch begründ e t sei. Mit di eser Frage hat sich das H andels
geri cht infolge seiner irrtüm li chen Auffassung, die gena nnten Einreden se ien überha upt 
nich t zul äss ig, ni cht befaßt. Das Bundesgericht ist beim gegebenen Sta nd der Akten 
ni ch t in der Lage, sie heute schon zu b eut"teilcn. Die Sache ist daher a n d ie Vorinstanz 
zurückzuweisen, da mi t sie prüfe, ob d er Kläger durch den Ver trag vorn 16. Oktober 
1963 zum Beklagten in ein Treueverhä ltn is trat, das ihm die Erhebung einer Patent
nichtigkeitsklage kraft stillschweigender Verpflich tu ng ode r gemäß Art. 2 ZGB verbot 
und sie auch noch ausschließt, nachdem der Beklagte sich an den erwähnten V ertrag 
nicht m ehr für gebunden hält und d er Quarztechnik AG am 25. September 1964 das 
R echt, die Erfindungen zu b enützen, entzogen hat. Die Vorinstanz wird a llenfall s a uch 
zur Beha up tung des Kl ägers Stellung nehmen müssen, d er erwähnte Vertrag sei wegen 
T ä uschung unverbindli ch, weil der Beklag te ihm be im Vertragsschluß verschwi egen 
hab e, da ß ein gewisser Otto Thalmann schon im Sommer 1963 geltend mac hte, die Erfin
dungen des Beklagten seien durch eine am 3 1. August 1963 pa ten tierte Erfindung 
Thalmanns vorweggenommen word en . D enn auf eine Treuepflicht d er Gegenpartei d a rf 
sich nur b erufen, wer selber dieser gegenüber das G ebot, nach Treu und Glauben zu 
handeln, beachtet hat. D as trifft in d er R egel nicht zu auf eine Partei, die d em Vertrags
gegner die drohende G efahr d er V ernichtung gemeinsam auszuwertender Patente ver
schwiegen und ihn so durch Täuschung veranlaßt hat, erhebliche Mittel für das gemein
same Unternehmen a ufzuwenden (BLuM/PED RAZZINI, PatG Bel.II Art.26 Anm.16, 
S.1 6 1 Abs.2 , Art. 34 Anm.104, S.499). 



- 95 -

PatG Art. 47 

Pflicht der Angestellten eines Auslandvertreters, sich bei einer Unklarheit des zur 
Berechnung der Fristenläzife benutz ten Auskunftsmittels an einen juristisch gebil
deten Vorgesetzten und nötigenfalls an den schweizerischen Vertreter zu wenden. 
Beachtlichkeit der Löschungsanzeige. 
Die weitherzige geset::::,lic/ze Regelung der Zahlungs-, T1Viederherstellungs- und 
T1Viedereinsetzungsfristen und das Genügenlassen bloßer Glaubhaftmachung der zur 
Entschuldigung angeführten Wiedereinsetzungsgründe rechtfertigt nicht, auch noch 
bei der Beurteilung des Verschuldens besondere .Nachsicht zu üben. 

Obligation de l' employe d'un mandataire etranger des' enquerir aupres de ses supe
rieurs deformationjuridique et si besoin est aupres du mandataire suisse, si le moyen 
d'information qu'il a utilise pour calculer les delais manque de clarte. Attention d 
apjJorter d l' avis de radiation . 
Le caractere liberal des disjJositions legales relatives aux delais de paiement, de 
retablissement et de reintegration, cornme aussi la simple vraisemblance des motifs de 
reintegration qui sujfit comme excuse, ne justifient pas que de surcroit la faule doive 
etre appreciee avec une mansuetude particuliere. 

PMMBl 1969 I 25, Urteil des Schweizerischen Bundesgerichtes, I. Zivil
abtei lung, vom 24. September 1968 i. S. Siger gegen Eidgenössisches 
Amt für geistiges Eigentum. 

PatG Art. 47 

Direkte Zahlung der Jahresgebühren durch den ausländischen Patentinhaber: 
Zum Verzicht auf einen inländischen Vertreter daif sich ein im Ausland ansässiger 
Patentinhaber allerifalls entschließen, wenn er die für die Gebührenzahlungen maß
gebenden schweizerischen Vorschr?ften kennt und eine von Mahnungen unab
hängige, zuverlässige Fristenkontrolle führt. 

Paiement des annuites directement jJar le titulaire d'un brevet domicilie d l' etranger: 
le titulaire d'un brevet domicilie d l' etranger ne doit renoncer aux services d'un man
dataire suisse que s'il est au courant des prescriptions applicables en Suisse pour le 
paiement des laxes et que s'il tient un controle exact et complet des delais, independant 
de taut rappel. 

PMMBl 1969 I 46, Auszug aus der Verfügung des Eidgenössischen 
Amtes für geistiges Eigentum vom 7. August 1969. 

PatG Art.47 

Kausalzusammenhang zwischen dem Hindernis und der Fristversäumung: Steht 
fest, daß die Postsendung auch ohne Streik nicht rechtzeitig eingetroffen wäre, so 
vermag der Streik die Fristversäumung nicht zu entschuldigen . 
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Relation de causalite entre l' empechement et l'inobservation du delai: s'il est etabli 
que de taute fayon le pli serait parvenu trop tard, l' argument de la greve est sans 
pertinence. 

PMMBl 1970 I 7, Urteil der I. Zivilabtei lung des Bundesgerichtes vom 
16. D ezember 1969 i. S. American V. Inc. gegen Eidgenössisch es Amt 
für geistiges Eigentum. 

PatV Art.33 

Die Pat V verschafft lediglich die A1ögLichkeit, eine zwar vorhandene, aber mangel
hafte Begründung durch ein B eanstandungsve1.fahren zu vervollständigen. 

L ' art. 33 al. 3 donne uniquement la possibilite de remedier J1ar une procedure de 
notijication a l' insuffisance des motifs deja invoques a l' appui de La demande. 

PMMBl 1969 I 43, Verfügung des Eidgenössischen Amtes für geistiges 
Eigentum vom l. Mai 1969. 

BVV Art.52 /53 

Begründung der Beschwerde im Vo1przifungsve1fahren gemäß dem Bundesgesetz über 
das Verwaltungsve1.fahren vom 20. Dezember 1968; ergänzende Beschwerdeschrift. 
Enthält die innert 30 Tagen eingereich te Beschwerde keine Begründung oder läßt 
diese die nötige Klarheit vermissen, so wird dem Beschwerdefuhrer « eine kurze 
N achji-ist zur Verbesserung» eingeräumt . 
Ersucht der Beschwerdeführer in seiner « sonst ordnungsgemäß eingereichten 
Beschwerde» um Einräumung einer N acl1frist zur Ergänzung der an sich vorhande
nen Begründung, so wird ihm hiefür «eine angemessene Frist» gewährt. Die Vor
aussetzung « des az!l]eigewöhnliclzen Umfangs oder der besonderen Schwierigkeit 
der Beschwerdesache» ist im V01prüfungsve1fahren regelmäßig eifüllt. 

lndication des motifs du recours dans La J1rocedure d' examen prealable d' apres la loi 
federale sur la J1rocedure administrative du 20 decembre 1968 ( P AF); comple
ment du memoire de recours. 
Si le recours dej1ose dans les trente jours n'indique pas les motifs ou si ceux-ci n' ont 
pas La clatte necessaire, il est accorde au recourant « un court delai supplementaire 
j1our regulariser le recours ». 
Si dans « un recours recevable a la forme» le recourant demande qu' il lui soit 
accorde un delai J1our completer les motifs deja invoques, « un delai convenable » Lui 
est imparti. Dans La procedure d' examen prealable, les conditions fixees par l' art. 
53 PAF, a savoir « l' etendue exceptionnelle ou la dijficulte particuliere de l' ajfaire », 

sont en regle generale remplies . 

PMMBl 1969 I 52f., Verfügung des Präsidenten der Beschwerde
abtei lung vom 9. D ezember 1969. 
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U. Muster- und Modellrecht 

MMC Art.2 und 3, UWG Art. 1 

Zusammenfassung der Schutzvoraussetzungen für ein /illuster oder Afodell. 
Das Stilmerkmal nüchterner Sachlichkeit ist gemein.frei. 
Die Nachahmung eines gemein.freien Gegenstandes ist selbst bei Verkehrsgeltung 
der Ausstattung nicht unlauter, besonders wenn die Ausstattung geändert ist, soweit 
das ohne Anderung der technischen Konstruktion und ohne Beeinträchtigung der 
Konkurrenefähigkeit des Erzeugnisses möglich und zumutbar ist. 

Resume des conditions de protection des dessins et modeles. 
Le style moderne depouille d' elements decoratifs appartient au domaine jJUblic. 
L 'imitation de l' asjJect d'un tel objet n' est pas illicite, meme si laforme jouit d'une 
grande notoriete, swtout pas s'ily a certaines modifications pour autant que celles-ci 
soient possibles sans modification de la construction technique et sans atteinte a la 
capacite concurrentielle de l' obyet . 

BGE 95 II 470, Urteil der I. Zivilabteilung vom 30. September 1969 i. S. 
K ehrer gegen M etallbau AG. 

Aus der Erwägungen: 
II. Zur Klage aus Modellschutz 

1. Art. 2 MMG umschreibt das gewerbliche Muster oder M odell als eine äußere Form
gebung, auch in V erbindung mit Farben, die bei der gewerblichen Herstellung eines 
Gegenstandes als Vorbild dienen soll. N icht nötig ist, daß diese Form auf einer eigenarti
gen, schöpferischen Tätigkeit b eruh e. Sie darf aber nicht im Nächstli egenden haften 
bleiben, sondern muß durch eine gewisse Originalität ein J\1indestmaß a n geist igem Auf
wand erkennen lassen. Ferner m uß sie d em Gegenstand gegeben werden, um den 
Geschmack, d en Sinn für das Schöne, a nzusprechen. Für eine Form, die durch die H er
stellungsweise, den Nützliehkeitszweck oder di e techni sche \ ,Virkung d es G egenstandes 
bedingt ist, ka nn nach Art. 3 MMG der Muster- oder Modellschutz nicht b eansprucht 
werden . D as schweizer ische Recht gewährt also den Schutz nur für die sogenannten 
Geschmacksmuster, während es ihn den sogenannten Gebrauchsmustern, im Gegensatz 
zum deutschen R echt, versag t. Endlich ist ein hinterlegtes Muster oder Modell nach 
Art. 12 Ziff. 1 MMG nur g ültig, wenn es zur Zeit der Hinterlegung neu, d . h . weder im 
Publikum noch in den beteiligten Verkehrskreisen bekannt war (BGE 55 11 223f., 69 II 
429f., 77 II 373, 83 II 477f., 84 II 659, 87 II 52, 92 II 204 Erw. 4) . 

2. Nach der Auffassung des K lägers erfü ll t sein Brief-/Milchkastenmodell die oben 
umschriebenen Voraussetzungen der Schutzfäh igkeit dank der geschmacklich anspre
chenden Gestaltung der Frontansicht , die sich durch fo lgend e Merkmale auszeichne: 

- Durch die \i\lcglassung der Briefkastentüre mit Schlüsselloch und Sichtschlitzen, 
die auf der Innensci tc d es Milchkastens verlegt worden se ien ; 

- durch die Anbringung der Einwurfklappe d es Briefkastens in ei nem in die J\1ilch
kastentür eingelassenen h ellen Streifen a us Aluminiumlegierung, d er zusammen m it d er 
dunklen Farbe des untern T eils der Türe eine ansprechende Kontrastw irkung ergebe; 
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- durch <lie Anbringung der Griffleiste neben der E inwurfk lappe auf d em /\luminium
bancl; 

- durch die Weglassung von Untertei lungsstäben bei den Kastengruppen. 

Das Handelsgericht hat dem klägerischen Modell di e Schutzfähigkeit mit der Begrün
dung abgesprochen, die g la tte Gestaltung der Frontfläche sei die Folge davon, daß die 
Briefkastentüre auf die Hinterseite verlegt wurde, und daher in wesentlichen Punkten 
technisch und gebrauchsbedingt. Die glat te Vorderseite des einzelnen K as tens wie der 
Kastengruppen sei zwar ansprechend, entbehre ab er der Ncuhci t und j ed er Original ität. 

3. Obwohl nach sc hweizerischem Recht nur Geschmacksmuster schützbar sind , darf 
bei der Beurteilung d er Schutzfähigkeit nicht ein fach darauf abges tellt werden, ob der 
hinterl egte Gegenstand ein Gebrauchsgegenstand oder ein Ziergegenstand ist. Auch 
Gebrauchsgegenstände, wie z.B. Stüh le und Sofas (BGE 83 II 475, 84 II 653 ) oder Con
fi scrietüten (BGE 87 II 49) genießen den Modellschutz, soweit ihre Formgebung den 
oben umschriebenen Anford erungen genügt. 

a) Bei d er Prüfung der Schutzfähigkeit eines Modelles hat der Richter in erster L inie 
a lle j ene iVIerkmalc a uszuscheiden, d ie technisch bed ingt und darum für die Herstellu ng 
und die praktische Brauchbarkeit d es Gegenstandes unentbehrlich sind. Würd en 
Technik und Brauchbarkeit zwangsläufig stets zur gleichen Lösung führen, so wären 
damit a ll e weiteren Fragen erled igt. Das ist j edoch kaum j emals der Fa ll. In der R egel 
stehen nach der Lösung der technisch und gebrauchsbedingtcn Probleme zahlreiche 
l\liöglichkciten zu Gebote, eiern Gegenstand durch e ine besondere Formgeb ung ein eigen
a rtiges, den Geschmack ansprechendes Gepräge zu verleihen. So hat das Bundesgericht 
bei der Beurtei lung der Schutzfähigkeit eines Modells für Stühle und Sofas ausgeführt, 
die Grundform e ines solchen Möbelstückes werde zwar we itgehend durch die Zweck
bestimmung vorgezeichnet, d och bleibe dabei genügend Raum für e ine besondere Aus
gestaltung und da mit für eine sich an den Schönheitss inn wendende, schutzfähige Form
gebung, wie durch die Erfahrung der J a hrhund erte mit ihren verschieclcncn Epochen 
der Möbelst ile bes tä ti g t werde (DGE 83 II 478). Hievon wollte das Bundesgericht auch 
nicht abweichen, a ls es bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit eines Wäschesac kes 
(BGE 92 II 205) erklärte, eine Formgebung sei nur dann schutzfähig, wenn sie a us
schließlich um des Geschmackes willen erfolge. Dam it sollte ni cht gesagt werden, so ba ld 
eine a llgemeine Lösu ng durch die Technik gegeben se i, entfalle j ede Schutzmöglichkeit 
ohne Rücksicht a uf das zusätz liche Vorhandense in eines ästhet ischen Faktors. Die 
erwähnte Bemerkung hatte, w ie aus eiern Zusammenhang hervorgeht, nur den Sinn , daß 
Maßna hmen zur Beseitigung von Unschönhciten, welche di e Folge einer un vollkomme
nen T echnik sind, ebenfalls ein en technischen Zweck erfüllen und darum keinen iVIodell
schutz beanspruchen können. 

b ) Auszuscheid en sind sodann auch Merkmale, d ie Gemeingut sind . So hat das Bun 
desgericht die Verwendung schlichter geometrischer Figuren (Quadrat, Raute, Kreis) 
nur unter der Vorausse tzung a ls schutzfähig anerka nnt, daß ihre Verbindung, Anord
nung oder Ausschmückung originell ist (BGE 77 II 373). Ebenso kann der Hersteller eines 
Gegenstandes nicht eine bestimmte einheitliche Farbe a usschließlich für sich beanspru
chen, weil die Farbe als solche eiern Gemeingebrauch offengehalten werden muß. Da
gegen ka nn die Kombination zweier oder mehrerer Farben, die auf einer Fläche oder 
einem Körper in einigermaßen origineller W eise angeordnet sind , schutzfähig sein. 

c) Nach Ausscheidung aller tech nisch oder gebrauchsbeclingten sowie im Gemeingut 
steh enden Merkma le ist schließlich zu prüfen, ob noch eine äs thetische Komponente 
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übrig bleibt, die den in Erw. 1 umschriebenen Anforderungen an die Schutzfähigkeit 
genügt. 

4 . a) Prüft man das klägerische Modell an Hand dieser Kriterien, so ist zunächst 
festzuhalten, daß nach dem angefochtenen Urtei l die folgenden Merkmale technisch 
oder gebrauchsbedingt sind: 

- Das Fehlen ein er in die Frontfläche eingebauten Briefkastentüre und eines Schlosses, 
wei l dies ledigl ich die Folge davon ist, daß die Briefkastentüre a uf der Rückseite des 
Briefkastens angebracht worden ist; 

- die Weglassung von Sichtschlitzen in der Frontfläche, weil damit die Abhaltung des 
R egenwassers bezweckt wird; 

- die Ausgestaltung des Griffs als bloße Griffleiste, weil es wegen der Verwendung 
eines Kugelschnäppcrverschlusses keines drehbaren Griffs bedurfte; 

- die Verwendung von Aluminium für das Abdeckband und die in dieses eingelassene 
Einwurfsklappe, wei l dies dem Schutz vor Korrosion und Abnützung dient. 

Diese Feststellungen betreffen tatsächliche Verhältnisse und binden daher das Bundes
gericht, da die Vorinstanz nicht von einem unzutreffenden rechtlichen Begriff des 
Nützlichkeitszwcckes und der Technik ausgegangen ist. Alle diese Merkmale haben daher 
bei d er Prüfung der Schutzfähigkeit des klägerischen Modells außer Betracht zu bleiben. 

b ) Im weiteren fragt sich, welche Merkmale a ls Gemeingut ausgeschieden werden 
müssen. In dieser Hinsicht li egt auf der Hand, daß weder die helle Farbtönung des 
Alumi niumdeckbandes noch die für die Bemalung des übrigen T eils der Kastenfront 
gewäh lte graue Farbe schutzfähig sind. Schutzfähig ist höchstens d ie Art, in der die 
beiden Farben auf die Frontfläche verteilt sind; darauf ist später zurückzukommen. 
Im Gemeingut steht aber entgegen der Auffassung des Klägers auch die glatte Gestaltung 
der Fron tflächc, die sich infolge der Verlegung der Briefkastentüre auf die Rückseite und 
die vVeglassung jeder V erzierung ergeben hat. Solche nüchterne Sachlichkeit und 
Schmucklosigkeit entspricht zwar dem heutigen Geschmack, aber sie läßt für eine ori
ginelle Gestaltung, wie sie für den Modellschutz vorl iegen muß, nur wenig Raum, wäh
rend es unter der Herrschaft früherer Stilarten, wie z.B. Rokoko, Barock oder Jugendstil, 
keine Schwierigkeiten bot, einem Gegenstand durch phantasievolle Verzierungen ein 
eigenartiges Gepräge zu geben . Zahlreiche Gegenstände, die früher dank solchen Ver
zierungen den Modellschutz erlangen konnten, lassen sich bei der Anwendung des heuti
gen schmucklosen Stils nicht mehr so gestalten, daß sie das für den Modellschutz erfor
derliche Mindestmaß an Originalität aufweisen . Mit der glatten Gestaltung der Front
fläche hat auch der Kläger ein Merkmal verwendet, das Gemeingut ist und daher keinen 
Schutz beanspruchen kann. 

c) Damit bleibt nur noch zu prüfen, ob es dem Kläger gelungen ist, der Frontfläche 
seines Modells im Rahmen des mod ernen sachlichen Stils eine Gestalt zu geben, die den 
eingangs umschriebenen Anforderungen an die Schutzfähigkeit genügt. D as ist mit der 
Vorinstanz zu verneinen. 

aa) Die Flächenaufteilung zwischen hellem Aluminiumband und dunkelgestrichenem 
Stahlblech entbehrt j eder Originalität und bleibt mit der Beschränkung des ersteren 
auf die E inwurfsklappe und ihre unmittelbare Umgebung im Nächstliegenden haften. 

bb) D er Griff der Milchkastentüre wäre an sich verschiedener Ausgestaltung fähig; 
er könnte groß oder klein sein, die Form einer Leiste oder eines Knopfes haben, oben oder 
unten angebracht werden. Ihn oben links auf dem Aluminiumband anzubringen , 
bedeutete j edoch unter dem Gesichtspunkt des ästhetischen Eindrucks keine auch nur 
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einigermaßen originelle Leistung, und die Form einer Griffleiste stat t z. B. eines Knopfes 
zu wählen, ergab sich nach dem Stil moderner Sachlichkeit von selbst. 

cc) Die Ausmaße der Einwurfklappe werden im wesentlichen durch d en Verwe n
dungszweck vorgeschrieb en, und die Gestaltung d es Namenschildes ist der schmucklosen 
Fläche angep a ßt und ohne j edes individuelle G epräge. 

Die Gestaltung der Frontfläche, bei d er d er Kläger nur e in e sehr streng begrenzte Aus
wahlmöglichkeit hatte, erma ngelt somit d es erforderlichen Mind es tmaßes an schöpfe
rischem Gehalt. Der Gesamteindruck der einzelnen K äs ten wi e der Gruppenkombination 
von solchen ist zwar a nsprechend; a ber das ist im wesentlichen das Ergebn is d er technisch 
bed ingten vVeglassung d er Briefkastentüre mit Schl oß und Sichtschlitzen und des im 
Gemeingut stehenden Stilmerkma ls der nüchternen Sachlichkeit. Die Modelle Nr. 94 740 
und N r. 97 321 des K lägers sind daher ungültig . Der K läger kann desha lb d er Beklagten 
die H erstellung und den Vertrieb ihres Bricf-/ Milchkastens nicht gestützt auf die Be
st immungen des l\tIMG verbi eten lassen, und es stehen ihm somit auch keine Schaden
ersatzansprüche wegen Verletzung von 11odcllschutzrechtcn zu . 

III. <,ur Klage wegen unlauteren W ettbewerbs 

1. Daß ein G egenstand nicht a ls M odell im Sinne des MMG geschütz t ist, sch ließt 
ein e Klage wegen unla uteren W ettbewerbs nicht schlechthin a us. Sie vermag j edoch 
ni ch t gegenüber j ed er \Vettbewcrbshandlung eines K onkurrenten durchzudringen, 
sond ern es müssen die besond eren Voraussetzungen des UvVG erfüll t sein, d . h. das Ver
ha lten d es Konkurrenten muß in irgendeiner W eise gegen Treu und G lauben verstoßen. 

2. Die Nacha hmung, j a sogar die sklavische Nachahmung einer nach MMG nicht 
geschützten Form ist g rundsätzlich auc h unter dem Gesichtspunkt des \1\/et tbewerbs
rechts ni cht unerlaubt (BGE 92 II 206 E rw.6) . U nla uter ist sie nur, wenn sie eine Ver
wec hslungsgefahr im Sinne von A rt. 1 A bs. 2 lit. d UWG her vorruft, d. h. wenn sie be im 
K ä ufer di e Meinung aufkomm en lasse n könnte, die \1\/are stamme a us dem Be trieb d es 
and ern Bewerbers oder sei von besserer Qualität a ls sie ist (BGE 92 II 207 Erw. 7 und 
dort erwähnte Entscheide; 95 II 468 Erw. III / 1). 

a) Zwischen den Brief- /Mi lchkästen d er beiden Parteien bes teht zwar eine wci t
gehende Ähnlichkeit. Diese ist indessen nicht geeignet, in den maßgebenden Verkehrs 
kreisen eine Verwechslungsgcfahr hervorzurufen. Nach d en tatsächl ichen, für das Bun
d esgericht verbindlich en Feststellungen d er Vorinstanz si nd 60- 70 % d er Abnehmer 
solcher K ästen Architekten, 20-30 % Wohnbaugenossenschaften und nur 10 % priva te 
H a usb esitzer, die übrige ns fast a usna hmslos durch Architekten vertreten werden . Von 
di esen Fachleuten darf nach d en zutre ffenden Ausführungen d er Vorinstanz angenom
men werden, daß sie die Erzeugnisse der beid en Pa rteien sehr wohl voneinander zu 
unterscheiden vermögen, weil be i d iesen di e Ausmaße d er E inwu rfklappe verschieden 
sind und sich die Griffleiste der Milchkastentüre nicht a n d er g leichen Stelle befind et. 
Da es nur wenige Unternehm en gibt, die solche Kästen herste llen, und die Fachleute 
diese in der R egel kenn en, wi e die Vorinstanz wied erum verbind lich fes tstell t, ist auch 
nicht zu befürchten , di e Besteller könnten meinen, es handl e sich um leicht voneinander 
abweich end e Erzeugnisse ein und desselben H erstellers . 

b ) A bgesehen hievon ka nn von einer unlauteren Nachahmung auch d eshalb nicht 
gesprochen werden, weil die Ähnlichkeit der beiden E rzeugnisse, w ie bereits dargeleg t 
wurde, teils technisch beding t und teils auf die Ü bernahme gemeinfreier Stilm erkma lc 
zurü ckzuführen ist. A usstattungsm erkmale dieser Art dürfen aber nach ständiger R echt-
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sprechung auch unter dem Gesichtspunkt des W ettbewerbsrechts von j edem Konkurren
ten ebenfalls verwend et werden (BGE 92 II 207 f. und dort erwä hnte Entscheid e, ins
besondere BGE 79 II 320f. ) . 

Zudem hat die Bekl agte das E rzeugnis des Kl ägers nicht sklavisch nachgemacht: 
Soweit es ihr m ögli ch und zumutba r war, ohne Änd erung d er tec hnischen K onstruktion 
und ohne Beeinträchtigung der K onkurrenzfähigkeit ihres Erzeugnisses eine andere Aus
stattung zu wählen (vgl. hiezu BGE 79 II 320f.), hat si e dies getan, indem sie die Ein
wurfsklappe größer machte und den Griff der V orei ertüre and ers gestaltete und ihn a n 
a nd erer Stell e a nbrachte. Diese Abweichungen sind gemäß den oben erwähnten Fes t
stellungen der Vorinstanz für di e ma ßgebenden Abnehmerkreise erkennbar. 

c) Der Kläger wirft dem H a ndelsgericht vor, es ha be die Beweisvorschriften von Art. 8 
ZGB verletzt . Er hab e den Beweis durch Zeugen und Sachverstä ndige dafür angeboten, 
d a ß di e Ausstattung seiner Bricf~/Milchkästen kraft ihrer Origina litä t kennzeichnungs
krä fti g sei und da ß seine Erzeugnisse bei den Abnehm ern a ls « System Kehren> verkehrs
bekannt seien ; für d ie Originalitä t habe er sich ferner au f die J ury-Mi tgliecler d es Preis
komites der Mustermesse Basel « Die gute Form » berufen , das seine Modelle prä mii ert 
ha be. Über a lle diese Beweisanerbieten sei die Vorinstanz hinweggegangen und h ab e 
dadurch seinen bundesrccht li chcn Anspruch verletzt , zum Beweis für die von ihm 
behaupteten Tatsachen zugelassen zu werden. 

Ob eine Aussta ttung als originell b etrachtet werden könne, ist j edoch eine R echts
frage, die das H a ndelsgericht ohne Anhörung von Zeugen und Sachverständigen b eur
teilen durfte und mit R echt verneint hat. Verkehrsgeltung einer technisch bedingten, 
gemeinfreien Auss tat tung sod ann vermag dem H ersteller einer \Vare für sich a llein kein 
ausschließliches R echt auf ihre Verwendung zu versc haffen; d enn sonst ergäbe sich auf 
dem Umweg über das UWG ein zeitlich unbegrenz ter Monopolschutz, d er durch di e 
Spezia lgesetze (Pa tG, MMG) gerade a usgeschlossen werden soll (BGE 79 II 323 li t. b ) . 
Die 1ichtabnahme eines rechtli ch unerheblichen Beweises verstö ßt aber nicht gegen 
Art.8 ZGB. 

Soweit der Kläger Ansprüche a uf eine angebli che V crwechslungsgefahr zwischen d en 
Erzeugnissen der Parteien stützt, ist die K lage somit unbegründet. 

MMC Art.2, Art.6und Art.28, VVO MMC Art.6, Urheberrecht 

Das zur Beurteilung von Ansprüchen aus dem lvfuster- und Aifodell-, .i\1/arken
und Wettbewerbsrecht sachlich zuständige Handelsgericht ist nach Bundesrecht 
berechtigt und verpflichtet, den Sachverhalt auch nach Urheberrecht zu prüfen. 
Daß eine Hinterlegung nicht gleichzeitig ein A1uster und ein A1odell umfassen 
könne, ist lediglich eine Ordnungsvorsc/zriftfür die Hinterlegung. 
Vorsorgliche Al/aßnalzmen können nur unterbleiben, wenn sich die behauptete 
Nichtigkeit aus den Akten mit Sicherheit ergibt. Glaubhaftmachung genügt nicht. 

Le Tribunal de commerce competent ratione materiae pour juger les demandes 
fondees sur le droit des dessins et modeles, des marques et de la concurrence drJlo_yale 
peut et doit, selon le droitjederal, examiner l'etat defait egalement a La lumiere du 
droit d' auteur. 
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Le fait qu'un depot ne jJUisse en meme temps concerner et un dessin et un modele 
constitue simplement une prescrijJtion d' ordre pour le depot. 
Si la pretendue nullite ne ressort pas avec certitude des pieces, des mesures provision
nelles doivent etre ordonnees. Une simple vraisemblance de nullite ne suffit pas. 

Beschluß des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 19. Februar 
1970 i. S. P.A. AG gegen F.W. 

III. Das Handelsgericht ist gemäß§ 78 Ziff.2 GVG in Verbindung mit Art. 33 MMG, 
22 MSchG und 5 UWG für die Beurteilung von Ansprüchen aus dem Muster- und 
Modell-, Marken- und Wettbewerbsrecht sachlich zuständig. Dagegen steht die Beur
teilung für die im Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht a n \,Verken der Literatur 
und Kunst vorgesehenen Klagen nach§ 48 Ziff. 12 GVG in Verbindung mit Art. 45 URG 
dem Obergericht a ls einziger kantonaler Instanz zu . Mit Rücksicht darauf wurd e d en 
Parteien durch V erfügung vom 27.November 1969 unter Hinweis auf Kommentar 
HAUSER/HAUSER, Anm.6 zu§ 48 GVG, S.162 oben, Frist angesetzt, um zur Frage der 
Zuständigkeit Stellung zu nehmen. Beide Parteien haben die Z uständigkeit des H a ndels
gerichtes auch für die Beurteilung d er urheberrechtlichen Ansprüche bejaht. 

a) Maßgebend für die Beurteilung dieser Frage ist das Bundesrecht. Nach Art. 43 und 
63 OG hat das Bundesgericht das Bundesrecht von Amtes wegen und im vollen Umfange 
auf einen Sachverhalt anzuwenden. Es schloß daraus, auch di e kantonalen Instanzen 
seien gehalten, das Bundesrecht von Amtes wegen im vollen Umfange anzuwenden; 
denn die Überprüfungsbefugnis der kantonalen G erichte bei der Anwendung von 
Bundesrecht auf einen materiellen Sachverha lt könne nicht enger begrenzt sein a ls die
jenige des Bundesgerichtes als Berufungsinsta nz. Beide seien zur Anwendung des Bundes
rechtes im vollen Umfange berechtigt und verpflichtet. Art.63 OG schränke die kanto
nale Souveränität auf dem G ebiete des Prozeßrechtes in diesem Punkte ein ; eine kanto
nale Vorschrift, die mit dieser Regel in Widerspruch stünde, wäre nach Art. 2 Uebbest. BV 
ungültig (BGE 92 II 312 und dort zitierte weitere Entscheide) . 

Das Bundesgericht zog daraus weiter den Schluß, ein Sondergericht dürfe es nicht 
ablehnen, auch die Rechtsbehelfe d es Bundesrechtes zu prüfen, die neben dem Sonder
recht angerufen werden, das seine besondere Zuständigkeit begründ et. Der Grundsatz, 
daß Bundesrecht von Amtes wegen a nzuwenden sei, lasse es nicht zu, eine Zivilsache 
nach Maßgabe d er verschiedenen zur Begründung des Anspruches angerufenen Rechts
behelfe in mehrere Einzelprozesse aufzuspalten; der er wähnte Grundsatz bewirke in 
dieser Hinsicht eine Konzentration der Zuständigkeit (BGE 92 II 312 ). Dieser über
zeugenden R echtsprechung ist beizupflichten. 

b) Dasselbe muß aber auch gelten , wenn neben einem Sonderrech t, d as eine besondere 
Zuständigkeit begründet, auf den gleichen Sachverhalt ein weiteres Sonderrecht an
wendbar ist, das nach d em kantonalen Prozeßrecht eine andere Zuständigkeit zur Folge 
hat. Dies trifft hier zu. Nach Literatur und R echtsprechung kann eine kunstgewerbliche 
Schöpfung sowohl als \,Verk d er angewandten Kunst als a uch, die Hinterlegung voraus
gesetzt, als Muster und Modell Schutz genießen (BGE 68 II 80; 75 II 360; TROLLER, 
Immateria lgüterrecht, Band I, S. 563; KuMMER, Das urheberrechtliche schützbare 
Werk, S. 223). Der vorliegende Sachverhalt wird somit auch nach Urheberrecht zu 
prüfen sein. 
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Fragen könnte sich lediglich, ob das H a nd elsgericht oder d as für das U rheberrecht 
zuständige Obergericht die ga nze Sache beurteil en soll. Das Bundesgericht überli eß es 
d er kantonalen R echtsprechung und Gesetzgebung, d ie einzelnen Regeln zur Wahrung 
des Grundsatzes der umfassenden rech tli chen Beurte ilung d es vorgebrachten Sachver
ha ltes zu entwickeln . Im vorli egenden Fa lle braucht dies nicht a bschließend ge tan zu 
werden. Auszugehen ist davon, daß di e Kl ägerin d as H andelsgeri cht a ngerufen ha t. 
Dieses ist j edenfalls für die Beurteilung von M uster- und M od ell- , Marken- und Wett
bewerbsrech t zustä nd ig. Dami t ist es a ls ein zige ka ntona le Insta nz auch für di e Beur te i
lung des urheberrechtlichen T eiles a ls zuständig zu betrach ten.§ 48 Ziff. 12 GVG wird 
hi erdurch ni cht grundsätzlich a ufgehoben, d ie Zuständigkeit des H a ndelsgerichtes viel
mehr nur für den Fall bejaht, da ß U rheberrecht, Muster- und M od ellrecht, Markenrecht 
und v\lettbewcrbsrec ht, kumul ativ a nwendba r si nd .. . 

V. Nach Art. 28 NIMG ka nn d as zuständ ige G eri cht auf Grund erfolgter Zi vilkl age zur 
vorläufigen Vollstreckung stre itiger Un te rlassungsansprüche vo rsorgliche Maßnahmen 
treffen, wenn der An trags tell er di e begangene oder d roh ende R echtsverl etzung gla ub
haft m ach t. 

1. Der Ein zelri chter g ing davon a us, d ie Klägerin ha be nur M od elle und ni cht Muster 
hinterlegt. Ein V ersc hri eb sei a usgeschlosse n; denn eine Anfrage beim Eidgenössi schen 
Amt für geistiges E igentum ha be ergeben, d aß Photographien der ganzen K astengehäuse 
und ni cht bloß d er Frontscheiben hin terl egt worden seien. Aus der U n terscheidung 
zwischen Muster und l\!Iod ell ergebe sich, daß nur die hin terl egten Form en, d. h. die 
räumliche Gestaltung und ni cht auch a ll fällige auf d em Modell angebrachte graphische 
Ges taltungen geschü tz t seien. 

Diese Ansicht ka nn nich t ge teilt werd en. Art. 2 MMG gib t fü r das Muster und das 
M odell dieselbe Beschreibung. Art.6 VVO zum MMG, wonach ein- und d ieselbe Hin 
terlegung nicht gleichzeitig ein Muster und ein M od ell umfasse, ist ledigli ch Ordnungs
vorschrift (BGE 87 II 49 ff.) . Zud em ist fraglich, ob eine kla re T rennung zwischen d er 
fl ächenha ften Ges ta ltu ng der G lasscheibe und d er rä umlichen Anordnung möglich sei. 
J ed enfalls ka nn ni cht a ngenommen werd en, die Klägerin ha be d urch die Bezeichnung 
« Mod ell » a uf den Schu tz der da rges tell ten fl ächenhaften Gcstal tung verzieh ten uncl ihn 
nur für di e - offensich tlich gar ni ch t schützbare - rech teckige Form des K as tens bean
spruchen wollen. Durch die erfolg ten Hinterlegungen erl angte sie somit d en R echtsschutz 
auch an den Farbfeldern . .. 

3. Vorsorgliche M a ßnahmen hä tten a llerdings zu un te rbl eiben, wenn a nzunehmen 
wäre, di e von der Klägerin hinterlegten Muster und M odelle seien nichtig. Nach L ehre 
und R echtsprechung genügt in d ieser Hinsicht ni cht die bloße Gla ubhaftmach ung, 
sondern muß sich a us d en Ak te n mit Sicherheit ergeben, da ß das hinterleg te l\1uster und 
M odell nichtig sei ( vgl. mit Bezug auf die gleiche Frage im Patentrecht den E ntsch eid der 
II. Zivilkammer des Obergerichtes d es K an tons Zürich vom 29 . Oktober 1969 i. S. 
M. & Co. lnc. gegen C . T. B. & Söhne GmbH und L. AG, abgedruckt in Schweizerische 
Mitteilungen über gewerblich en R echtsschu tz und Urheberrecht 1969, H eft 2, S. 158 ff. ) . 
Dies ist im Verletzungsstreit vorfrageweise zu p rüfe n. 

a) Nach Art. 2 M MG ist das gewerblich e Muster und M od ell eine ä ußere Formgebung, 
die a uch in V erbindung mit Farben bestehen kann, die bei d er gewerblichen H erstellung 
d es Gegensta ndes a ls Vorbild dienen soll. Die Formgebung braucht nicht a uf einer 
schöpferischen Tätigkeit zu beruhen, da rf a ber nicht im Nächstliegenden ha ften bleiben, 
sondern muß ein Mindes tmaß a n geistigem Aufwand erkennen lassen und neu sein. Sie 
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muß den G eschmack a nsprechen und d arf nicht durch die H erstellungsweise, den Nütz
lichkcitszweck oder die technische Wirkung des Gegensta ndes beding t sein (Art. 3 MMG). 

b) N icht schutzfähig und daher a uszuscheid en sind somit alle M erkmale, di e tech
nisch und daher fü r d ie H erstellung und p raktische Brauchba rkeit des Gegensta ndes 
unentbehdi ch sind (BGE 92 II 205) . Dies trifft zu für das Kastengehä use, das der U m
hüllung d es Automaten d ient und ü brigens a uch wegen sein er na heli egend en Form 
nicht schutzfähig ist. Desgleichen erfüllt auch die ganze obere Parti e mit den Zahlenfel
d ern vorwiegend e ine spicltechnische Aufgabe. Den gle ichen Zwec k hat schli eßlich der 
Za hlenkranz im mittleren T eil der G lasscheibe. Da ß diese Zahlen a bwechslungsweise 
a uf einem engern und e twas wei tern Kreise angeordnet sind , fä llt nich t ins Gewich t. 

D agegen stellen die n ach innen gezogenen Farbfeld er und die Farbkombina tion freie, 
a uf äs thetische ·vvirkungcn a usgerichtete Formen dar. Dies folg t schon daraus, da ß sie 
ohne Beeinträchtigung des Spielvorganges weggelassen werden könnten. Auch der Um
stand , d a ß das EJPD zur I denti fi kat ion der bewilli gten Appa ra te das Bildchen ac t. 
13/3/ II / 18, das - mi t Ausnahme der Worte «GO -N-STOP » - mit dem Muster und 
M odell N ,·. 104217 identisch ist, verwe ndet, mach t d iese Formen ni cht e twa zu gem ein
freien Z eichen (im Sinne von Art. 4 d es BG zum Schutze öffentlicher W appen und and erer 
Zeichen vom 5.Juni 193 1). 

c) D en Fa rbfeld ern ka nn eine gewisse Originalität nich t abgesprochen werden. Sie 
weisen eigentümliche, fi ngerartige Formen a uf, die ins Zentrum weisen und , wie der 
Einzelrichter feststell te, derges ta lt gebogen sind, a ls würden sie vom Betri ebe d es sich 
drehend en Zeigers mitgezogen. Im einzel nen verschi ed en gesta ltet, f ügen sie sich durch 
ihre ä hnliche Grund fo rm, ihre Anord nung und di e rythmisc he Fa rbkomposition zu 
einem einheitlichen Ganzen zusammen. Diese Ges ta ltung weist über d as N ächstli egend e 
hina us. 

D er Beklagte m acht unter Berufung a uf K UMMER, a .a. O . S. 54, geltend, a ngesichts 
d er dominierenden Stellung d er im Zentrumskreis a ngeordneten Zahlen, a uf die sich 
schon wegen des Spielvorganges das gesamte Augenmerk richte, sei die äu ßere Abdeckung 
d er Fro ntsch eibe h öchstens als Vollzug einer Anweisung zu begreifen. Der Bereich dieser 
Anweisung sei weit zu fassen, d. h. «di eser Lückenfüllung zwi schen den dominierten 
Zahlen und dem P lattenrand fehle überhaupt die M öglichkeit einer Individ ualisierung». 
Der Beklagte will d ami t, einfacher a usgedrückt, sagen, d ie Farbfelder dienten lediglich 
der Lückenfüllung zwi schen d em Zah lenkra nz und den R ä nd ern d er G lasscheibe. Die 
Idee einer solchen F üllung mag in der T a t nahegelegen ha ben, j ed och nicht auch di e 
konkre te Gestaltung der Farbfelder. Nächstli egend e Formen wären hi er eine strahlen
förmige oder parabelähn liche V erbind ung der Za hlenkreise mit d en R ä ndern gewesen. 
Im vorli egend en Falle malte aber di e Klägerin hi evon a bweichende, frei erfundene For
m en , die gerade d adurch eine gewisse Orig inali tä t erhalten. 

Die Klägerin g ibt zwar zu erken nen, daß es sich hierbei um ein p ha llisches Symbol 
handle, und legt ein Privatgutachten vor, wonach das p hallische M otiv zu a llen Zeiten 
Gege nstand der bilclcndcn Kunst gewesen sei. Das Nioti v ist somit nach ihrer eigenen 
Darstel lung bekannt. Ob damit a uch die symbolische Gesta ltung in d er vorliegenden 
Form beka nnt gewesen sei, steh t j edoch nicht fes t und wird von d em Beklagten a uch ni cht 
gel tend gemacht. Nach d em von d er Kl ägerin vorgelegten Privatgutachten können die 
formale Komposition und die Farbgebung, die ebenfa lls einen erotischen Unter ton 
h a ben, « durchaus Anspruch auf e ine selbständige künstlerische L eistung erheben ». 
Um so m ehr ist da her die Orig inalitä t der hinterlegten :Muster und lVIod elle zu bej ahen. 
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d ) Nach Art. 6 MMG begründet die Tatsache der Hinterlegung für d eren Inhalt die 
V ermutung d er Neuheit und di e Richtigkeit der a ngegebenen Urheberschaft. Diese 
V ermutung wird durch die vorliegend en Akten nicht schlüssig wid erlegt. 

aa) Mit d em Beklagten ist a nzunehmen , das a m 30. l\!Iai 1968 hinterleg te l\!Iodcl 
Nr.1 03477 sei schon vorher Gegenstand eines Prüfverfahrens du rch die zustä ndige 
Abteilung des EJPD und der verwaltungsrech tlichen K a mmer des Bundesgerichtes 
gewesen Daraus folgt aber ni ch t notwendigerweise Neuheitschädlichkeit. Die Vorfüh
rung der zu prüfenden l\1od cll c erfolgte im V ertra uen auf Geheimha ltung durch di e 
Beamten des EJPD und die Gerichtsbehörden. Selbst wenn der geprüfte Automat in 
einer öffentlichen Sitzung des Bundesgerichtes vorgeführt worden sein sollte, was erst 
noch zu beweisen wäre, ka nn ni cht a ngenommen werden, das Modell se i dadurch im 
Publikum und in d en beteiligten Verkehrskreisen bekannt geworden. 

Der Beklagte macht weiter geltend , die Kl ägerin habe für die Ze it vom 20.- 24. M a i 
1968 zur Besichtigung des st reitigen Automaten eingeladen. Zwar sei mit Schreibma 
schine a uf dem E inl adungszirk ular der « 17.- 2 1.Juni » e ingesetzt, doch bestehe kein 
Zweifel, daß das Z irkular früh er vervielfält igt und versa nd t worden sei. Drittpersonen 
könnten bestätigen, daß sie bere its Mitte Mai 1968 das streitige Gerät erhielten. Diese 
Personen werd en im Nichtigkeitsprozeß als Zeugen zu vernehmen sein; ihre schriftli chen 
Erkl ärungen bilden kein Beweismittel im Sinne der zürcherischen Zivilprozeßordn ung. 
Die Notiz d es eingeladenen H errn R oth in sei ner T asc henagenda bringt ebenfall s ke ine 
Kla rheit ; d enn sie besagt weder e twas über den Inha lt d es Gespräches noch darüber, 
was Roth am 16. Mai 1968 wirklich gesehen ha t. Schli eßlich betrifft die vom Beklagten 
vorgelegte R echnung vom 30.Juni 1968 an R oth zwei La utsprecher Philips EL 7003, 
abge holt am 17. 5. 1968; ob Roth und Lehner g leichzeitig mit diesen Lautsp rechern 
auch die verkauften Automaten erhielten, wird j edoch erst ein Beweisverfahren erge ben. 
Einstweilen steh t lediglich fes t, daß di e K a ufverträge Roth und Lehncr ebenfalls vo m 

30.J uni 1968 d a tiert sind. 
bb) Hinsichtlich Modell Nr. 1042 17, hinterl egt am 3 . .Juni 1969, bringt d er Beklag te 

vor, das E.JPD habe das Bildchenact. II /8, das vom 24. November d a ti ert sei, sc hon früh er 
in zahllosen Exemplaren verbreitet und anläßlich der Vernehmung von Lüsc her durch 
Dctcktivwachtmeister Fischer vom 20.5.1968 vorgelegt. - Am 24.November 1967 h a t 
das E.JPD seinen Bewilligungsentscheid gefällt. Wann d as Bildchen in d en V erkehr 
gebrac ht wurde, steht noch nicht fes t. 

III. Markenrecht 

A1SchG Art. 6 Abs. l und Art. 6bis 

Verwechselbarkeit der lvlarke Arlem mit den Marken Elisabeth Arden, Arden und 
Ardena. 
Das Gesetz läßt äie Hinterlegung gleicher oder ähnlicher vVarenzeichen zu, wenn 
ihr Gebrauch durch rechtlich selbständige, wirtschaftlich eng miteinander ver
bundene Inhaber (Konzerne) weder zur Täuschung des Publikums über Herkurift 
und Beschaffenheit der vVare geeignet ist noch sonstwie das öffentliche Interesse ver
letz t. Die J\1arken der Klägerin sind daher wegen ihrer wirtschaftlichen <,uge-
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hörigkeit zum Arden-Konzern gültig, obwohl sie sich von der Stammarke « Elisa
beth Arden» nicht im Sinne von Art. 6 Abs.] j\{SchG genügend unterscheiden. Die 
Beklagte kann daher der Klägerin nicht die Einrede entgegenhalten, sie sei wegen 
Nichtigkeit ihrer klarken nicht klageberechtigt. 
Keine Verwirkung des Klagerechts, wenn der Inhaber der verletz ten lifarke vom 
Gebrauch eines verwechselbaren Zeichens keine Kenntnis gehabt hat. 

D ifaut de distinction entre la marque Arlem et les marques Elisabeth Arclen, Arden 
et Ardena. 
La loi autorise le depot de marques defabrique identiques au semblables lorsqug leur 
usage par des titulaires j uridiquement autonomes, mais etroitement lies du point de 
vue economique ( cartels) , ne peut ni induire le /Jublic en erreur sur La provenance 
au les qualites de la marchandise, ni Leser d'autre maniere l'interet public. C'est 
jJourquoi, dufait qu' elles appartiennent au cartel Arden, les marques de la demanrle
resse sont valables, bien qu' elles ne se distinguent pas suffisamment, au sens de 
l' art. 6 al. l L1\1F, de la marque originale « Elisabeth Arden » . I'ar consequent, 
la difenderesse ne saurait exciper du fait que la demanderesse n' aurait point 
d' action, ses marques etant nulles. 
L' action ne se prescrit /Jas lorsque le titulaire de La marque violee n' a pas eu con
naissance de l'utilisation d'une marque qui pretait ci confusion. 

BGE 95 II 354 f., U rteil der I. Zivilab teilung vom 17 .Juni 1969 i.S. 
Stabilimcnti Chimici Arlem di Lcvi Gino gegen Elisabeth Ardcn GmbH. 

Die Elisabeth Arden Sales Corporation in New York ist se it 1926 in der 
Schweiz Inhaberin der M arke « Elisabeth Ardcn ». Die zum gleichen K on
zern gehörende, 1939 in Zürich gegründete Elisabeth Arden GmbH ist 
Inhaberin verschiedener M arken mi t dem Bes tand teil « Arden » und 
«Ardena» . 

Die « Stabilimen ti Chimici Arlcm cli Lcvi Gino » ist ein i talienisches 
U n ternehmen , das neben andern Erzeugn issen auch kosmetische Präpa
rate herstellt und ver treibt und für diese den N amen «Arlem » verwendet. 
Am 27. September 1962 ließ sie die interna tionale ,vortmar ke « Arlcm » 
ein tragen. I n der Zeitschrift « Anna belle » vom 24. November 1965 ver
öffentlich te sie ein zweiseitiges Großinserat, in welchem sie ein « K osmetik
K ästchen von Arlem » anbot. D as I nserat weist daraufhin, daß die ange
p riesenen Erzeugnisse zu den b es ten der ·w el t gehörten und innert kurzer 
Zeit in den besten Parfümerien der Schweiz verkauft würden. 

Elisabeth Arden GmbH erhob im April 1966 beim Friedensrich ter und 
im Juli 1967 beim H andelsgerich t des K antons Zürich Kl age auf Fest
stellung und V erbot der Benutzung der Bezeichnung «Arlem» und Nich
tigerklärung der Marke «Arlem ». 
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Das H andelsgericht des K antons Zürich und das Bundesgericht haben 
die Klage gutgeh eißen, wobei das Bundesgericht folgende Erwägungen 
anstellte : 

1. Die Beklagte hä lt in d er Berufung dara n lest, da ß sich die l\!Iarke «Arlcm » von der 
M arke « Elizabeth Ard en» und den d avon abgeleiteten Zeichen durch wese ntliche 
M erkma le im Sinne von Art. 6 Abs. 1 MSchG unterscheide. Trifft di ese Auffassung zu, 
so ist di e Klage ohne weiteres abzuweisen. 

a ) Die U n terscheidbarkeit beurteilt sich nac h d em Gesamteindruck, den die zu ver
gleichenden Zeichen in der Erinnerung d es letz ten Abnehmers hin te rlassen (BGE 92 II 
273 Erw. 3, 93 II 265 Erw. 3a). Im vorli egend en Fa ll sind a n die Unterscheidbarkeit d er 
in F rage stehenden l\!Iarken besonders hohe Anfo rderungen zu stellen, weil sie für kosme
tische E rzeugnisse, d. h. für \,Varen des täglichen Gebrauchs verwendet werden und da her 
für das breite Publikum bes timmt sind , von dem bei der Prüfung der M arkenunterschiede 
keine besondere Aufmerksamkeit erwar te t werden darf (BGE 88 II 379 und d ort er
wähn te E ntscheid e) . 

b) Nach verbindlicher Feststellung des H a ndelsgerichts wird die Firmenmarke 
« Eli zabeth Ard cn» als Verbindung von E igen- und Familiennamen a ufgefaßt. Es legte 
daher bei der Prüfung der V erwcchslungsgcfahr das Schwergewicht a uf d en Bes ta ndte il 
«Ariern». Das verstößt - entgegen der Au ffass ung d er Beklag ten - nicht gegen d en er
wähnten G rundsa tz, da ß die Verwechslungsgcfahr d er eina nder gegenübersteh enden 
Zeichen nach dem Eindruck zu beur te il en ist, d en sie a ls Ga nzes und nicht in ihre Be
standteile zerleg t hinterlassen; d enn d er cha ra kterist ische H a uptbes ta nd te il einer M a rke 
ist für den bleibend en Eindruck in d er Erinnerung des K äufers entscheidend (BGE 4 7 
II 34) . Mit R echt erkl ärt das H andelsgeri cht, da ß nach a llgemeiner Erfa hrung im Ver
kehr d em Fa miliennam en die g rößere U ntersc heidungskraft zukommt a ls dem Eigen
nam en (vgl. in d iesem Sinne BGE 93 II 47, wo das Bundesgericht in der Firmenrechts
streitigkeit der H clena Rubinstein S. A. gegen Rubini a AG dem Vornamen H elena keine 
kcnnzeichnungskräftige Wirkung zuerka nn te) . Bezeichnend dafür ist, da ß die Klägerin 
in d en vo n der Stammarke « Elizabe th i\rden » abgewandelten M a rken d en Eigen na men 
« Elizabe th » fa llen li eß. Zudem stellt das H a ndelsgericht fes t, da ß ein großer T eil des 
Publikums nur die Kurzbezeichnung «Ardcn » verwende und nach « Arden-Produkten » 
frage. Der Gesamteindruck der M arke w ird somit eindeutig durch d en längs t eingebür
gerten K osmetikbegriff « Arden » gep rägt, d er a ls fremdartiger Fa milienna me im Ge
dächtn is viel leichter haften bleibt als d er Vornam e « Elizabe th ». Daran würde sich 
a uch da nn ni chts ä nd ern , wenn das Wort «Arden » bloß eine Pha ntas iebezeichnung 
wä re wie d ie Bekl agte beha uptet. M aßgebend ist nur, daß sich diese Kurzbezeichnung 
in Abnehmerkreisen eingelebt h a t. 

c) Zu verglei chen sind somit unter d em Gesich tspunkt der Verwechslu ngsgefahr die 
Bezeichnungen «Arden » und « Ari ern ». Sie unterscheiden sich nach Silbenzahl, Vokal
folge und Wortkadenz nicht. Die beiden K onsonanten «m» und « n» ha ben wegen 
ihrer Stellung a m Wortende, na mentlich im mündlichen V erkehr, wie etwa a m T ele
phon, pra ktisch keine kennzeichnend e Bed eu tung. Auch die Konsonanten « d » und « l» 
drücken den U nterschied nich t so scharf a us, a ls da ß er in der Erinnerung haften bli ebe. 
Z udem sieht oder hört das kaufende Publikum die beiden Zeichen gewöhnlich nicht a m 
gleichen Ort und zur g leichen Zeit, sondern hat en tweder nur das eine oder das andere 
vor sich, was d ie Verwechslungsgefah r erhöh t (vgl. BGE 92 II 9 7 und die dort erwä hnten 
Entscheide). 
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Mit d em Handelsgericht ist auch die V crwechslungsgefahr zwisc hen « Ardena» einer
seits und « Ariern » and erseits zu bej ahen. « Ard ena » ist dreisilbig und auf der zweiten 
Silbe b etont , « 1\rlcm» d agegen zweisilbig und a uf der ersten Silbe betont. Trotzdem 
b es teht zwischen d en beiden Zeichen noch eine auffa llend e Ähnli chkeit; d enn di e zwei 
ers ten Silben d er beiden Zeichen stimmen weitgehend überein und die dritte Silbe be
steht aus e inem kla ngli ch unbedeute1xlcn Endla ut. 

Die V erwechslungsgcfahr wird auch nicht durch die d en beiden Hauptbestandteilen 
« Ard en » oder « Ardena » beigefü g ten Zusä tze, wie z. B. « Arden formen » oder « Ardena 
Pa t-a-Crcme» b ehoben ; denn di ese Zusä tze haben keine hinweisend e Kraft, sondern 
di cnen bl oß d er näheren sachli chen Umsc hreibung der Erzeugnisse. 

2. a ) Nach stä ndiger R echtsprechung des Bundesgerichts gen ießt e ine M a rke keinen 
Schutz, di e sich ni cht im Sinne von Art. 6 M SchG durch wesentliche Merkmale vo n einer 
be re its eingetragenen l\1a rke unterscheidet. Auf Ni chtigkeit könn en sich nicht nur die 
Inhaber d er and eren M arke und die getäuschten Käufer berufen, sondern au ch a lle 
a nd ern Personen, die d a ran ein Interesse haben (vgl.BGE 9 1 II 4 und die dort erwähnten 
En tsch eid c) . Die R echtsprechung folgert da raus, da ß der Beklag te im Prozeß die E inred e 
d er N ichtigkeit d er vom K läger ve rwende ten M ark e erheben d arf, wenn di ese gegenüber 
eine r früher einge tragenen Marke sich ni cht genügend unterscheidet. V ertrug sich die 
Marke des Klägers mit der früh er eingetragenen M arke ni cht, so ist sie nach der R echt
sprechung a bsolut nichtig und wird ni cht dadurch gültig, d a ß sich auch die l\1arke 
d es Beklagten ni cht genügend von der Drittmarke unterscheide t. Dem Kläger würde 
a ngesichts d er N ichtigkeit der eigenen M a rke das Klagerecht feh len und er hätte kein 
schutzwürdiges Interesse, die N ichtigerkl ä rung der l\1a rke des Beklagten zu verla ngen 
(vgl. BGE 90 II 47 ). 

b ) Nach Art. 6 bis MSchG können wirtschaftli ch eng miteinand er verbund ene Pro
duzen ten, Industriell e oder H andeltreibende a uch für E rzeugnisse oder vVa rcn, die 
ihrer N a tur nach nicht voneinand er abweichen, di e nämli che l\!Iarke hinterlegen. Auch 
dürfen sie, obwohl das Gese tz es nicht ausdrückli ch sagt, Zeichen eintragen lassen, di e 
sich voneina nd er nich t durch genügend e M erkma le im Sinne vo n Art. 6 l\1SchG unter
scheiden. Art. 6 bis MSchG gesta t te t indessen di e Hinterlegung g leicher oder ähnlicher 
W a renzeichen n ur, wenn ihr G ebra uch d urch rechtlich selbständige, wirtschaftli ch eng 
mi teinandcr verbund ene Inhaber (Kon zerne) wed er zur T äuschung des Publikums über 
H erkunft und Beschaffenheit der \l\lare geeignet ist noch sonstwi e d as öffentliche Inter
esse verletz t. Diese Vorschrift schwächt allerdings wie Art. 7bis MSchG di e hinweisende 
Kraft d es Zeichens ab; denn es gewährleistet nicht d ie H erkunft eines Erzeugnisses aus 
ein em b estimmten Be trieb, sondern deutet nur a n, daß di e Ware aus irgendeinem der 
m ehreren zum Konzern gehörenden Unternehmen stammt (vgl. BGE 86 II 275). 

c) Die Klägerin ist rechtlich ein selbständiges Unternehmen, das mi t dem Elizabcth 
Ard en-Konzern eng verflochten ist. Das kommt insbesondere darin zum Ausdruck, daß 
di e am erikanische Muttergesel lschaft di e Hauptbeteilig te wurde und di e Firma völl ig 
beherrscht. Die l\1a rken d er Klägerin sind wegen ihrer wirtschaftlich en Zugehörigkeit 
zum K onzern gültig, obwohl sie sich von d er Stamm arke «Elizabeth Arden » nicht 
genügend unterscheiden (Art.6bis MSchG) . D er K lägerin kann ni cht entgegengehalten 
werden, ihre Ze ichen seien wegen d er G ebrauchsprioritä t d er Stammarke « Eliza beth 
Ard en » durch einen Dritten ni chtig und fol g lich habe sie kein r echtliches Interesse, di e 
Nichtigkeit der Marke «Arlcm » unter Berufung auf die vorgebra uchte Marke « Eliza
be th Arden» zu beanspruchen. Dieses Interesse ist der Kl ägerin um so m ehr zuzuerken
n en, als sie mit d er Änderung d er Firma in « Elizabeth Arden GmbH» den Ard en-Kon-
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zern in d er Schweiz Ycrtrat und nach dem Gesellscha ftszweck kosm etische Erzeugnisse 
der M a rke « Elizabcth Arden » hersLcll t und vc r11-cibt. Das Publikum dürfLc daher nicht 
G efahr laufen, da ß die Klägerin unter den verschi edenen, von der Stamma rkc a bge
wandelten Zeichen mind erwer tigere oder a nders bcscha !Tene Erzeugni sse au fcl en M arkt 
bringt (vgl. BGE 58 II 180). Daß dem so sei, behauptet übrigens d ie Bekl ag te selber 
ni cht. 

Das H a nd elsgericht stellt fes t, da ß di e M a rke «E li zabeth Arclen» im Gebrauch war, 
bevor d ie Bekl agte im .Jahre 1945 ihr e E rzeugni sse unter d er lVfarke «A riern» a uf d en 
schweizerischen M a rkt gebracht h aben will. Die Kl ägerin ist da her a ls Mitg li ed d es 
Arclen-Konzerns nach Ar t. 6 MSchG befugt, sich a uf d ie N ich tigkeit der lvia rke « Ariern » 
wegen V crwechslungsgefahr mit der früh er eingetragenen und gebra uchten Marke 
« E lizabeth Arcl cn » zu berufen , obwohl d iese Marke ihr nicht gehört, so ndern vo n der 
Inha berin vor E inleitung des Prozesses a uf die a merika nische Muttergese llscha ft des 
Arclen-Konzcrns übertragen word en ist. Si e hat zwar di esen Standpunkt n icht einge
nomm en. Das schadet ihr aber ni cht, da d ie Berufungs instanz im R ahmen von Ar t. 43 OG 
in bez ug a u f d ie rec htliche Würdigung von Tatsachen frei ist, ohne an die Auffassung 
der Pa rteien gebunden zu se in (A rt. 63 Abs. 2 OG; BGE 91 II 65 Erw. 1 und dort er
wähnte Entscheid e) . Die Nichtigkeitsklage ist da her nach d er erwähnten R ech tsprechung 
all ein a uf Grund d er fes tges tellten G ebrauchsprior ität der Stammarkc «Eli zab eth 
Arcl en » zu schützen, ohne da ß sich d ie K läger in a ls Inhaberin de rselben a usz uweisen 
brauchte. 

3. D er Beklag te beha uptet, di e Kl ägerin habe d as Klagerec ht verwirkt, weil sie seit 
1945 den G ebrauch der J\!Iarke « Ari ern » für kosme tische Erzeugnisse in der Schweiz 
jahrela ng ged uldet habe. 

Nach der R cchtsp1·echung ka nn d er Inha ber einer J\!Ia rkc das R ech t, a u f' Löschung 
einer vcrwechsclba rcn J\!Ia rke zu klagen, verwirken, wenn er ihren G ebrauch lä ngere 
Zeit geduld et und sich die M a rke in Abnehmerkreisen durchgese tz t hat. Die V erwirkung 
leitet sich a us A r t. 2 ZGB ab und se tzt d a her vora us, d a ß die Ausübung des Klagerechts 
«offenba r » mißbrä uchlich ist. Diesen Vorwurf' ka nn gegen den M a rkeninha ber g rund
sätzlich nur erheben, wer selber das G ebot nach T reu und Glauben zu ha ndeln beac htet. 
Daraus fo lg t, d a ß im a llgemeinen nur d er gutg lä ubi ge V crletzer sich a uf di e Verwirkung 
des Kl agerechts berufen darf (BGE 73 II 183, 76 II 393, 8 1 II 289). 

D as Marke nsch utzgese tz beruht a uf ei ern G rundsa tz der Territoria lität (vgl. BGE 92 
II 262 Erw. 3; MATTER, Kommenta r zum Markensc hutzgese tz , S. 50; D AVID, Kommen
tar zum ?-.1a rkcnschutzgesctz, 2. Aufl . 1960, S. 52; TROLLER, Immaterialg ü terrecht I , 
2. Aufl. 1968, S. 148ff. ), und es sind clah e1· für di e zu beurteilende Frage di e V erh ä ltnisse 
in der Schweiz aussch laggebend. Die Kl ägerin !ta t sich somit das V erha lten der rech tlich 
selbstä ndi gen A rdcn-Gcsellsch aftcn im Ausla nd und insbesond ere j ener in Itali en nicht 
anrechn en zu lassen . Ob diese U nternehmen etwa a us rechtlichen od er prakti sch en 
Gründ en d en b ehaupteten G ebrauch der M a rke « Ariern» geduldet h aben , ist daher 
belang los. 

Die Duldung einer R echtsverletzung setzt voraus, daß di e Klägerin vom unzuläss igen 
G ebra uch der M a rke «Ari ern » in d er Schweiz durch clie Beklagte K enntnis ha tte. Di ese 
b ehauptet nach Feststellung der Vorinsta nz selber ni ch t, die Klägerin h abe vor E rschei
nen des W erbeinserates in d er Zeitschrift « Anna bclle» vom 24. November 1965 gewußt, 
d a ß di e M a rke «Arlem » in der Schweiz fü r kosmetische E rzeugnisse verwend et werd e. 
Für eine solche A nnahme find en sich nach d en Ausführungen des H a ndelsgerichts a uch 
sonst in den Akten keinerlei Anhaltspunkte. D agegen steh t fest, daß di e Kl ägerin a uf d en 
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Versuch der Beklagten, ihre v\la ren durch \ ,Verbung in der erwähnten Zeitschrift beka nnt 
zu m achen, reagierte und der Beklagten eröffnete, sie werde ihre R echte wahren. Die 
Klägerin duldete somit den Gebrauch der Marke « Ariern» ni cht, und das Klagerecht 
bli eb ihr gewahrt. Unter diesen Umständen ist das E rgebnis, welches ein Beweisverfahren 
über gelegent liche W a renli eferungen der Beklagten nach der Schweiz zutage förd ern 
könnte, unerheblich. 

MSchG Art.14 Abs. I :(,ijf. 2 

Bedeutung des Wortklanges und vVortsinnes bei reinen vVortmarken. 
:(,ur Schut::fähigkeit von Wortmarken bei phonetischer Identität mit einem gemein
freien :(,eichen, aber in geänderttr Schreibweise. 
Die 1vlarke « rUROP» enthält einen klaren Hinweis auf den Begriff« Europa», 
von dessen englischer Schreibweise sie nicht derart stark abweicht, daß eine klar 
erkennbare, originelle vVartsc/zöjifung vorläge; als bloße Herkwiftsangabe ist sie 
deshalb nicht markenfä/zig. 

Partie de la consonnance et du sens d'un terme pour des marques purement verbales. 
Protection des marques verbales en cas d'identite phonetique avec un signe generique, 
mais ecrites dijfiremment . 
La marque «rUROP», qui fait clairement allusion au mot «Europe», ne 
dijfere pas de sa traduction anglaise d'une maniere telle qu' elle constitue une creation 
verbale originale, nellement reconnaissable; i tant une banale indication de prove
nance, elle n' est jJas susceptible d' etre jJrotegie a titre de marque. 

PMMBl 1969 I 27, Urtei l des Schweizerischen Bundesgerichtes, I. Zivil
abtei lung vorn 29 . Oktober 1968 i. S. Faber & Becker GmbH gegen Eid
genössisches Amt für geistiges Eigentum. 

Aus den Erwägungen: 

2. Nach A rt.1 4 Abs.! Ziff.2 l'vISchG, der kraft d er V erweisu ng in Art.6 Abs. ! PVUe 
a uf das Landesrecht a nwendba r ist, hat das Amt die E intragung einer !VIarke u. a . zu 
verweigern , wenn sie a ls wese ntlichen Bes ta ndteil ein a ls Gemeing ut anzusehendes 
Zeichen enthält. D as schweizerische R echt stimmt som it in dieser Hinsicht mit der von 
der PVUe getroffenen R egel ung übere in. Zum Gem eingut gehören nach ständiger 
R echtsp1·echung a uch geographische Bezeichnu ngen. Marken, d ie a ls wesentlichen 
Besta ndteil ei ne solche entha lten, sind daher nur in gewissen Ausnahmefä ll en zuläss ig, 
so wenn die verwendete Bezeichnung wenig bekannt oder unbes timmt ist, sich als Zeichen 
für di e W a re eines b es timmten H erstell ers durchgesetzt h at oder für W aren der frag lichen 
A rt nicht a ls H erkunftsbezeichnung a ufgefaßt werden ka nn, sondern offensi chtlich 
Phantas iecharakter ha t (BGE 8 1 I 299 m it Hinweisen , 82 II 355 f., 93 I 57 1 E rw. 3 am 
Ende und dort erwä hnte Entscheide). 

3. Die Schutzverweigerung ist nach d er Auflassung d es Amtes begründet, weil die 
Marke« YUROP » phonetisch mit d em englisch a usgesprochenen v\lor t « E urope» über
einstimme, infolgedessen eine unmit te lba re Ideenverbindung mit d er europäischen H er-
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kunft und der da mit bezeichneten W a re hervorrufe und somit a ls rein geographische 
Angab e j eder U nterschcidungskraft en tbehre. 

Die Beschwerd efüh rerin anerkennt, da ß « Y U ROP » die phonetische Wiedergabe d es 
eng lischen vVor tcs « Europe» ist. Sie erachtet j edoch d iesen U mstand a ls unerheblich, 
weil der schweizerisc he K ä ufer, auch wenn er Englisch vers tehe, in seiner Mu ttersp rache 
(Deutsch , Französisch, Ita lienisch ) denke und desha lb die Bezeichnung «YUROP» 
bildli ch und kl a ng li ch nicht als das englische Wort « E urope>> auffasse; er werte di e M arke 
a ls Pha ntasiczcich en. 

Dieser Auffassung ka nn ni cht beigepflichte t werd en. 
Das Zeichen « YU ROP » ist eine re ine vVortma rke ohne besondere graphische Aus

gestaltung. Bei solchen ist nach stä ndiger Rech tsprechung (BGE 88 II 378 Erw. 2 und dort 
erwähnter Entsc heide) vor allem der \;\lortkla ng das ma ßgebende M erkmal, das dem 
K ä ufer in der Erinnerung haften bl eib t. Es ist des ha lb in erster Lini e a uf ihn und d en sich 
aus ihm ergebenden Wor tsinn abzustellen, während dem Schriftbild nur untergeordne te 
Bed eutung zukommt. 

Nach d em W ortkla ng wird d ie Bezeichnung «YUROP » unzweifelha ft von j edem , der 
a uch nur über elementa re K enntnisse d er eng lischen Sprache verfügt - und das trifft bei 
der heutigen Bedeutung des Englischen im VVirtschaftslebcn wie in d er Wissenscha ft auf 
breite Bevölkerungsschi chten zu - a ls Hinweis a uf E uropa verstanden. Er braucht d azu 
keine besondere Geda nkenarbeit aufzuwenden od er gar «englisch zu d enken », w ie die 
Beschwerdeführerin meint. Das bloße Sehen oder H ören des W ortes wird bei ihm zwangs
läu fig d en G eda nken a uslösen, da ß so «Europe» a uf Eng lisch a usgesprochen werde. Zum 
mind esten wird di es a uf d ie Schweizer deutscher oder italienischer Sprache zu treffen, 
in d er das «u » im Gegensatz zum Französischen ni cht a ls «ü » ausgesprochen wird. 
Dara us folg t ohne weiteres, daß der Marke «YURO P » entgegen d er Bes treitung der 
Beschwerd eführ eri n d ie v\lirkung ein er H erku nf'lsbezeichnung zukomm t. Sie enthä lt 
einen kla ren Hin weis a uf den Begri ff «Europa» und weckt d aher beim schweizerischen 
K äufer di e V orstellung, da ß di e da mit bezeichnete Ware aus d em europä ischen Wirt
schaftsraum stamme. Daß dies a n sich zutrifft , ist unerh eblich , weil dera rtige geographi
sche Hinweise, wi e erwähnt, Gemeingut und d a her ni cht markenfähig sind. 

Die erwähnte Gedankenver bind ung entfiele nur, wenn das Schriftbild der M a rke 
«YU ROP » von d er r ichtigen Schreibweise d es englischen W ortes « Europe» derart 
sta rk abweichen würde, da ß eine kl a r erkennba re, orig inelle Wortschöpfung vorläge, die 
d ie Marke a ls bloße Phantas iebezcichnung erschein en ließe. Das tr ifft j edoch nich t zu. 
Die Abweichung vom Wort « Europ c » erschöpft sich da rin, daß d as E des Umla utes 
durch den Buchsta ben Y ersetzt und das stumme e d er Endung weggelassen wurde. 
Zudem fehlen - im Gegensa tz zu BGE 70 II 245 be treffend di e M arke « U N I C» -
graphische Elemen te, die taugli ch wä ren, d em Zeichen Phantasiecha rakter zu verleihen . 

Auch d er Hinweis a uf die Entscheide BGE 79 II 101 betreffend die M arke « Solis» und 
81 I 299 betreffend d ie M arke « Bcrnex » hilft d er Beschwerdeführerin nicht. Der erst
gena nnten Marke wurde di e Wirkung eines geographischen Hinweises a bgesprochen, weil 
die O rtschaft Solis wenig bekannt sei, und im zweiten Fa lle ha ndelte es sich um eine 
M arke, d ie im U rsprungsland zugunsten d er Inhaberin V erkehrsgeltung hatte. 

4. D ie Beschwerdeführerin wirft d em Amt rechtsungleiche Beha nd lung vor, weil es in 
a ndern , ta tsächlich g lcichliegcnd en Fä llen die M arkeneintragung bewillig t habe. Zum 
Beweis dafür legt sie eine Liste solch er a ngebli ch «glcichliegender Warenzeichen » vor. 
Die angerufenen Ein tragungen betreffen jedoch M a rken wi e «Di e Erde», «Terre», 
« T erra», « Le l'viondc», « Mondo», « Mondia l » und dg l. und können mit der Marke d er 
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Besc hwerd eführerin ni cht verglichen werd en, weil sie zu unbestimmt sind , um als geo
gra phischer H inweis zu wirken. Zudem ist das Bundesgeri cht a n di e Praxis d es Amtes 
nicht gebunden , sondern es ha t über di e Frage der Eintragungsfähigkeit einer JV[a rkc 
selbständig zu entscheiden. 

5 . Unbeachtlich ist schließli ch auch d er Hin weis der Beschwerd eführerin da rauf, daß 
das deutsche Patentamt ihre M arke eingetragen ha t, ohne gegen sie Einwä nde zu erhe
ben. N ach ständiger R ec htsprechung ist jed es Land befu g t, die Zul ässigkeit einer Marke 
unter dem Gesichtspunkt der U nterscheidungskra ft selbstä ndig zu prüfen (GBE 89 I 297 
Erw. 7 und dort er wä hnte Entscheid e) . 

MSchGArt.14 Abs. l ,?,iff.2 

Eine Bezeichnung ist schon dann Beschajfenheitsangabe, wenn sie eine azif der Hand 
liegende Wortb ildung darstellt, die für den Verbraucher ( i. c. den Fachmann) ohne 
weiteres auf die Funktionsweise einer damit bezeichneten J\il asc/zine hinweist. 
« Hydroformer » nicht unterscheidungskräftig für eine Maschine zur Herstellung 
von Vliesen verschiedener Konsistenz auf nassem T;Jlege. 

Constitue un signe descri/Jtif l'indication qui a l' evidence represente une combinaison 
verbale evoquant purement et simplement pour l'utilisateur ( un specialiste en 
l' occurrence) le mode de fonctionnement d' zme machine ainsi designee . 
« Hydroformer» ne revet /Jas de caractere distinctij /Jour une machine destinee a la 
fabrication de voifes de jibres de diverses consistances jJar un jJrocede humide. 

PMMBl 1969 I 4 7 f., Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes 
vom 12. M ai 1969 i. S. J.M. V oith GmbH gegen Eidgenössisches Amt 
für geistiges Eigentum. 

Aus den Erwägungen des B undesgerichts : 

3. Die l\1aschi nen , für welche d ie streit ige l\ilarke bes timmt ist, dienen nach d en An
gaben d er Beschwerdeführerin d azu, Vli ese verschieden er Konsistenz auf nassem Wege 
herzustellen ; d a bei wird eine Suspension mit Fasern einem Sieb zugeführt und durch 
Ablagerung der Fasern auf dem Sieb be i gleichzeitigem Absaugen der F lüssigkeit durch 
d as Sieb hindurch ein V lies gebild et, das nach weiterer Entwässerung geeigneten Trocken
e inri chtungen zugeführt wird. Da nach wird a lso eine a nfänglich formlose M asse (Sus
pension ) auf nassem v\lege verfo rm t, d. h. in eine Form gebracht. Die Arbeitsweise der 
M aschine kann somit a ls ein Form u ngsvorgang bezeichnet werden. 

Mit Rücksicht hierauf vertritt das Amt die Auffassung, das \,Yort « H ydroformci-», das 
ni chts and eres als «hydrau lischer Former » bedeute, sei bloße Besc ha ffenheitsanga be. 

Die Beschwerdeführerin mach t d emgegenüber geltend , « Hydroformer» sei ein reines 
Pha ntasicwort , das wed er a llgem ein noch in d er V liesfabrika tion eine bestimmte Bedeu
tung b esitze und d aher ni cht a ls Hinweis a uf d ie Beschaffenheit d er M aschine oder des mit 
di eser herges tell ten fertigen Prod uktes a ufgefaßt werd en könne. 

4. « H ydro », d er erste Bestandteil der streitigen M a rke, stammt a us dem Griechischen 
(hydro = Wasser). In Verbindung mit andern Worten gebraucht, weist er stets auf 
L ehren, V orgänge, Eigenschaften oder Vorrichtungen hin, die sich a uf das nasse Element 
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b eziehen od er mit Flüssigkeiten arbeiten (vgl. W AHRIG, Das große d eutsche Wörterbuch, 
1967 ; L uEGER, Lexikon d er Technik, 1967; HoYER-KREUTER, T echnolog isches Wörter
buch, 1932; MEYER, Handbuch der Technik, 1964; Le GRAN D LAROUSSE, 1962; CAsSELs 
G erma n & English Dictionary, 1962 ). Danach ist « H ydro» ein Wort, das in a llen tech
ni schen Gebieten und verschi edenen Sprachen, insbesondere d er deutschen, französi
schen und eng lischen, gebraucht wird. Es d a rf daher angenommen werden, daß seine 
Bedeutung ein em durchschnittli ch gebildeten Fachmann bekannt ist, insbesondere ein em 
Fachmann für Maschin en, die mit Flüss igkeiten a rbeiten. 

D er zweite Bes tandteil , «formen>, ist eine Substa ntivierung des V erbs « formen». Im 
a llgem einen weist ei ne solche Wortbildung a uf eine Person hin , die die be treffend e T ätig
keit a usüb t. Es ist j edoch in der technischen Fachsprache durchaus übli ch, substanti
vierte T ätigkeitswörter zu verwenden , um. damit Vorrichtungen, \,Verkzeuge oder 
Maschin en zu bezeichnen, so z.B. « Dreher» für Drehereic inrichtung, « Fräser » für 
Fräswerkzeug (L uEGER op.cit. ) , ferner « Bohrer» für ein Bohrwerkzeug, « H eber » für 
eine hydraulische H ebcvorrichtung u. a . m . Es liegt d aher auch nahe, eine Maschine zur 
Durchführung ein es Formungsvorgangs a ls Former zu bezeichnen. Der Fachma nn, der 
mi t d er Maschine d er Beschwerdeführeri n zu tun ha t, wird ohne weiteres von di esem 
Begriff a uf" den erwähnten Arbeitsvorgang sch ließ en. 

Die Besc hwerdeführerin wend e t ein, di e W ortkombination « Hydroformer » sei kein 
feststehend er Begriff in der H erstellung von Kunststoff-Vliesen. Das Amt a nerkennt dies, 
weist aber mit R echt daraufhin, d aß di ese \,Vortzusammcnsetzung in a ndern technischen 
G ebieten verwendet wird , um Vcrformungsvorgänge zu bezeichnen. So g ibt es den 
Begriff « H ydroformvcrfahren » für die ßl echformung auf hydraulischem vVege (L uEG ER, 
op. cit. ) sowie den Begriff « H ydroforming» bei der Gewinnung a romatischer Stoffver
bindungen (l\1EYER, op. cit. ) . Ebenso spri cht m an von « hydroelektrischer Umformung» 
bei der E rzeugung von Elektroschockwell en (LuEGER, op. ci t. ) . Ferner zeigen Begriffe wie 
«Hydrokompressor », « H ydrogctriebe», « H ydromotor», « H ycl ropumpe» u.a. , daß 
W ortkombinat ionen, die sich a us eiern Bestandteil « H yd ro» und einem die Funktions
weise einer M aschine bezeichnenden W ort zusammensetzen, in d er Technik ganz all
gemein gebräuchlich sind, um Maschin en zu bezeichnen, welch e hydra uli sc h oder in 
anderer W eise unter Zuhilfenahme von F lüss igkeiten arbeiten . 

D as Wort «Hydroform cr » enthä lt zwar n icht gerad ezu den vVarcnnamen . Es ist 
aber ein e a uf" der Hand liegende W ortbi ldung, di e für den Fachmann ohne weiteres auf 
die Funktionsweise der damit bezeichneten Maschine hinweist. Das genüg t, um die 
Bezeichnung zur Bcschaffenheitsangabe zu m achen (vgl. BGE 36 II 445 betr. die l\1arke 
« Haematogen »; 80 II 176 betr. die l\!Iarke «Clip »; nicht veröffentlichtes U rteil der 
I. Z ivilabteilung vom 12.Juni 1968 i. S. Wi lhelm K eller KG betr. die Marke « Oilpress». 

MSchG Art.14 Ans. l ZiJf. 2 

Die Bezeichnung «Herzegowina» ist eine echte geographische Herkunftsbezeich
nung, die auf das gleichnamige Gebiet in Jugoslawien hinweist. Sie wirkt irre
führendfür einen nicht in der Herzegowina oder zumindest in J ugoslawien ( sondern 
i. c. in Österreich) hergestellten Slivowitz-Branntwein . 
,?,um ]3edeutungsinhalt (Sachbezeichnung oder geographische Herkur!f tsangabe ) 
der Branntweinbezeichnung « Slivowitz ». 
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La denomination <<Herzegowina» est une veritable indication de provenance geo
graj;hique qui se rifere d la region du meme nom situee en Yougoslavie. Elle est 
Lrompeuse lorsqu' elle s' applique d une eau-de-vie << Slivowitz » qui n' est pas fabri
quee en Herzegovine ou tout au moins pas en Yougoslavie ( mais en Autriche) . 
Signification ( appellation generique ou indication de provenance geographique) 
de la denomination « Slivowitz » /Jour une eau-de-vie. 

BG E 95 I 4 72 f. und PMMBl 1969 I 53 f. , Auszug aus dem Urteil der 
I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 8.J uli 1969 i. S. Bauer gegen 
Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum. 

F ran z Bauer, Graz (Österreich), hinterlegte am 4.März 1968 beim internationalen 
Büro zum Schutz d es gewerbli chen E igentums die internationale Wort-/Bild-Marke 
Nr. 342 766 österreichischen Ursprungs für « Slivowitz fabrique d e prunes d'orig ine 
jougoslave et autrichicnne». Die M a rke ist in den Farben Rot, Bla u, Weiß und Gold 
gehalten und stellt eine siegelähnlichc E tike tte da r, in d er von oben nach unten gelesen 
di e Bezeichnungen: « HERZEGOWINA», « ALTECHTSLIVOWITZ », « 45 Vol. %», 
«Großdestill erie BAUER Graz», «ÖSTERREICHISCHES ERZEUGNIS» enthalten 
sind. 

Am 11. Februar 1969 verweigerte das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum 
dieser M a rke den Schutz für das Gebie t der Schweiz, weil sie d en fal sch en Eindruck 
erwecke, d as Erzeugnis stamme aus Jugoslawien. Dara n ändere die fas t unleserliche 
Angabe «österreichisches Erzeugnis» nichts, weshalb di e Marke täuschend sei und gegen 
di e guten Sitten verstoße. 

D er Markeninhaber führt gegen di esen Entscheid Verwa ltungsgcriehtsbeschwerde. 
Er beantragt, die Schutzverweigerung aufzuheben, die Marke zuzulassen ; eventuell 
unter Einschränkung d es \ ,Varenverzeichnisses auf « nach jugoslawisc her Art herges tellter 
Slivowi tz aus jugoslawischen Zwetschgen ». 

A us den Erwägungen des B undesgerichts: 

2. Nach Art.6 lit.B Zi0'.3 PVU in Verbindung mit Art.5 MMA dürfen Marken zu
rückgewi esen werden, welche gegen die guten Sitten oder gegen die öffentliche Ordnung 
verstoßen, namentlich solche , di e geeigne t sind , das Publikum zu tä uschen. Die Pariser 
V erbandsübereinkunft betrachte t da her gleich wie di e schweizerische R echtsprechung 
zu Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG eine M arke als sittenwidrig, wenn sie geeignet ist, den 
Käufer in irgendein er Hinsicht irrezuführen, insbesondere ihn über die Beschaffenheit 
d er W are zu täuschen. Eine Marke ist daher unzul ässig, wenn sie geographisch e An
gaben enthält , die zur Anna hme verleiten könnten, die Wa re stamme a us dem Land, auf 
das die Angabe hinweist, obschon dies in \,Virklichkeit nicht zutrifft. Anders verhält es 
sich nur, wenn di e geographische Angabe offensichtlich bloßen Pha ntas iecharakter ha t 
und nicht a ls H erkunftsbezeichnung a ufgefaßt werden kann (vgl. BGE 93 I 57 1 Erw.3 
und dort angeführte Entscheide, 93 I 579 Erw.2 ) . Außerdem sind, da es sich um einen 
Branntwein handelt, die einschlägigen Bestimmungen der V erordnung vom 26. M a i 1936 
über d en V erkehr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen (LMV) maßgebend. 
So sind nach Art. 15 LMV für Lebensmittel verwendete Bezeichnungen, Angaben, Ab
bildungen, Packungen und Packungsaufschriften sowie Arten der Aufmachung unter
sagt, di e u. a. zur Täuschung über di e H erkunft d er Waren geeigne t sind. Art. 402 Abs. 1 
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LMV verlangt sod ann, daß Branntweine und Liköre mit einer bestimmten U rsprungs
bezeichnung (z .B. Jamaika-Rum, Fernet-Milano, holländische Liköre usw.) a us dem 
angegebenen Ursprungsgebiet eingeführte Erzeugnisse sein müssen. 

3. Der Beschwerdeführer ist der Ansicht, der Durchschnittsschweizer fasse das Wort 
«Herzegowina» nicht als Hinweis auf ei n bestimmtes Gebiet, sondern als Phantasie
bezeichnung auf, die unwillkürlich a n «Herzog», «Herzogtum» oder «für das Herzog
tum bestimmt » erinnere und damit d en Eindruck eines Erzeugnisses von besonderer 
Güte erwecke. 

Das trifft nicht zu. Die Herzegowina gehör t zu den sechs sozialistischen R epubliken 
Jugoslawiens und wird heute unter dem Doppelnamen « Bosnien und Herzegowina» 
bezeichnet. Sie erstreckt sich über eine Fläche von 51 129 km2 und hat über drei Millionen 
Einwohner. Eng mit ihrem Namen verbunden ist j ener der Hauptstadt Sarajewo, wo 
durch di e Ermordung d es österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand der erste 
Weltkrieg ausgelöst wurde. Angesichts der Bedeutung dieses historisch en Ereignisses 
dürfte die Herzegowina einem großen Teil der Schweizer, insbesondere d er ä lteren 
Generation, bekannt sein. Ferner ist zu berücksichtigen , daß Jugoslawien seit einigen 
Jahren dem westlichen Tourismus offen steht. Zahlreiche schweizerische R eisebüros 
werben für Feri en aufenthalte inJugoslawi en und organisieren Reisen nach diesem Land. 
Eine nicht unbedeutende Anzahl Schweizer dürften daher Jugoslawien und die H erze
gowina aus eigener Erfahrung kennen. Die Bezeichnung «Herzegowina» ist daher a ls 
echte geographisch e Herkunftsbezeichnung zu verstehen. Sie erweckt beim Käufer den 
irrigen Eindruck, der vom Beschwerdeführer h ergestellte Slivowitz stamme aus der 
H erzegowina oder zumindest aus Jugoslawien . 

Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers trifft es nicht zu, daß die Bezeich
nung « H erzegowina » in der Marke unauffä llig angebracht sei. Zwar ist das Wort 
«Sli vowitz» wegen der Größe d er Schrift, der weißen, auf tiefblauem Grund a ngebrach
ten Buchstaben d er a uffälligste Wortbestandteil der Marke. Trotzdem ragt das ebenfalls 
in W eiß, a uf goldfarbenem Grund angebrachte Wort «Herzegowina» aus d em Gesamt
bild immer noch deutlich hervor, während die mit wesentlich kleinem, roten und blauen 
Buchstaben geschriebenen Bezeichnungen «Graz» und «österreichisches Erzeugnis» 
kaum in Erscheinung treten . 

Auch die Berufung auf BGE 76 I 172 hilft dem Beschwerdeführer nicht. Bei der im 
betreffenden Entscheid zum Vergleich mit der :Marke « Big Ben » herangezogenen Marke 
« W estminster » h a ndelte es sich - im Gegensatz zum vorliegenden Fall - nicht um die 
Zulässigkeit einer neuen, sondern um die Erneuerung einer in d er Schweiz eingeführten 
Marke. Der Beschwerdeführer kann daher nichts daraus ableiten, daß das Bundes
gericht die M einung vertrat, die der M arke « W estminster » beigefüg te Angabe «produit 
suisse» schließe die Vermutung über die englische H erkunft des Erzeugnisses und damit 
di e Täuschungsgefahr a us. Im übrigen wurde die Frage offen gelassen, ob nach den d a
mals herrschenden Anschauungen die Voraussetzungen für die erstmalige Eintragung 
dieser Marke erfüllt waren. Zu Unrecht beruft sich sodann der Beschwerdeführer darauf, 
daß das Bundesgericht (vgl. BGE 89 I 296 Erw. 6) mit Bezug auf die Zigarettenmarken 
« Boston » und «Broadway» die T äuschungsgefahr wegen d er ausdrücklichen Angabe 
verneinte, sie seien bestimmt für «tabac a fumer, fabrique en ou sous application de 
tabacs amcricains» bzw. für «aus amerikanischen Tabaken h ergestellte Zigaretten». 
Art.402 Abs. ! LMV verlangt , wie erwähnt, daß Branntweine mit einer bestimmten 
Ursprungsbezeichnung aus d em angegebenen Ursprungsgebiet eingeführte Erzeugnisse 
sein müssen. Denn ihre Güte hängt nicht nur vom Ursprung des R ohstoffes, sondern 
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a uch vom Ort der H erstellung ab (vgl. TROLLER, Immateria lgü te rrech t I , 2. Aufl. 1968, 
S. 385) . 

Der Beschwerdeführer behauptet, die Bezeichnung «S livowitz» sei wie « Cognac» 
und «Whisky» eine Sachbezeichnung für einen bestimmten Branntwein. Wie es sich mit 
diesen zum Vergleich herangezogenen Erzeugnissen vcrhä l t, ist hier nicht zu entscheid en. 
J ed enfalls trifft die Beha uptung für «Cognac» nicht zu, weil damit nach Art. 393 Abs. 1 
lit. c LMV nur Erzeugnisse französischer Herkunft bezeichnet werden dürfen, denen di e 
G ese tzgebung des Ursprungslandes das R echt auf di ese H erkunftsb ezeichnung zuerkennt. 

Der vom slawischen «sliva» (Zwetschgen) a bgeleitete Ausdruck Sli vowitz ist di e 
Bezeichnung für ein en ursprüngli ch in Jugoslawi en hergestellten P0a um enbranntwein. 
Dieser wird außerdem in Polen, U ngarn und der T schechoslowakei hergestellt. Trotzd em 
ha t sich d er Ausdruck « Sli vowitz» nach einer vom Eidgenössischen Amt für geistiges 
E igentum b eim Eidgenössischen Gesundheitsamt und beim Verba nd des schweizerischen 
Spirituosengewerbes e ingeholten Auskunft in d er Schweiz nich t zu einer Sachbezeich
nung en twickelt, sondern er wird vom Käufer a ls H erkunftsbezeichnung für e inen vor
wiegend in Jugoslaw ien des tilli erten Pflaumenbranntwein verstanden. Der Hinweis 
«alt echt» verstärkt in Verbindung mit d er geographischen Bezeichnung « H erzego
wina» den E indruck, das Erzeugnis des Beschwerdeführers stamme a us Jugoslawien. Ob 
die Täuschungsgefahr durch di e Verwendung d er Farben d er jugos lawischen Staats
fl agge noch erhöht wird , wie das J\mt geltend macht, kan n unter di esen Umständen 
offen bleiben. 

MSchG Art.14 Abs. l Ziff 2 

Im Verkehr noch nicht gebräuchliche Ausdrücke schließen ihre Würdigung als 
Gemeingut nicht aus, wenn ihr Sinn.für die Kreise, an die sie sich richten, auf der 
Hand liegt. 
« Synchrobelt » ist für Treibriemen und Förderbänder Besclzajfenlzeitsangabe. 

Les expressions qui ne sont jJas encore employees usuellement dans le commerce peuvent 
etre considerees comme etant du domaine public lorsque leur sens est evident pour 
ceux d qui elles sont destinees . 
«Synchrobelt» est une signe descripfifpour designer des courroies de transmission 
et des bandes transporteuses. 

BGE 95 I 477 f. und PMMBl 1969 I 48 undJT 1969 I 629 (resume), 
Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 8.J uli 1969 i. S. 
Continental Gummi-Werke AG gegen Eidgenössisches Amt für geisti
ges Eigentum. 

Aus den Erwägungen des B zmde.1gericht s: 

2. D er Bestandteil « bclt » der M arke Synchrobelt d er Beschwerdeführerin ist eine 
Sachbezeichnung. Er gehört der englischen Sprache an und bed eutet Riemen, Treib
riem en , Gurt, Gürtel, Förderband (HoYER-KREUTER, T eehnolog ical Dictionary, 1944; 
HARRAP's Standart French and English Dict ionary, 1955 ; CASSEL's Gcrman and English 
Dictionary, 1962; L ANGENSCHEIDT's Encyclopaedic Dictionary, 196 1; W. GoEDECKE, 
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Dictionary of electrical engineering, 1967). Hievon geht auch di e vom Büro des inter
nationalen Verband es zum Schutze des gewerbli chen Eigentums herausgegebene« Inter
nationale Klassifikation von W aren und Dienstleistungen für Fabrik- und Handelsmar
ken » aus (vgl. verschiedene d en Bestandteil Gurte, Gürtel, Riemen oder courroies auf
weisende Waren bezeichnungen, die im Englischen den Ausdruck belt enthalten). 
Gleicher Auffassung sind die Hinterleger verschiedener schweizerischer Fabrik- oder 
Handelsmarken , die für Treibriemen, Gurten, Gürtel, Förderbänder und dgl. best immt 
sind u nd die Silbe belt aufweisen (z.B. di e Wort-/Bildmarke The T eon Belt und die 
Wortmarken Durabclt, Polybelt, Optibelt, Simplabelt, Vertibelt, Mobelt, lnterbelt, 
Dynabclt, Ari-Belt) . Die Beschwerdeführerin bestreite t denn auch den erwähnten Sinn 
der W ortes belt nicht , sond ern macht nur geltend, er sei dem Durchsc hnittskäufer ihrer 
W are nicht geläufig. Das trifft indessen nicht zu. Treibriemen und Förderbänder werden 
vorwiegend von Fachleuten d er Maschinenindustrie und ihren Abnehmern benötigt. 
Dieser Kundschaft sind Fachausd rücke, auch wenn sie a us d em Engl ischen stammen , 
bekannt. Es li egt d en n auch auf der Hand , daß die Beschwerdeführerin durch den Mar
kenbestandteil belt nicht einen Phantas ienamen vortragen, sondern die Gattung d er 
a ngebotenen Ware kennzeichnen wi ll. 

Der Ausdruck «synchro» sodann entspricht d em aus dem gri echischen «syn» (gleich) 
und «chronos» (die Zeit) abgeleiteten Worte synchron (französisch synchrone; englisch 
synchronous), welches bedeutet, daß zwei Vorgänge sich in der g leichen Zeit abspielen 
(GRossER BROCKHAUS, 1957; GRAND LARo ussE, 1964; RoBERT, Dictionnaire alphabeti
que et analogique d e Ja langue frarn;:aise, 1964; HoYER-KREUTER, T echnological 
Dictionary, 1964; WEBSTER's New World Dictionary, 1964; LANGENSCI·IEIDT's Encyclo
paedic Dictionary, 1962). Daß d er letzte Buchsta be von «synchron» in «synchro » weg
gelassen ist, ändert am Sinne ni chts. In gewissen zusammengesetzten Wörtern pflegt 
dieser Buchstabe des Wohlklanges wegen unterdrückt zu werden, z.B. in « Synchrotron» 
(GROSSER BROCKHAUS, 1957 ; GRAND LAROUSSE, 1964), «synchromachine » (GRAND 
LAROUSSE, 1964) und «synehroscope» (WEBSTER's New World Dictionary, 1964). 

Die Marke Synchrobelt a ls Ganzes weist demnach auf eine Eigenschaft der Treib
ri emen und Förderbä nd er hin, für di e sie bestimmt ist. Sie hat d en Sinn, bei Verwendung 
dieser Riemen oder Bänd er li efen d ie antreibende und d ie angetriebene W elle synchron, 
d. h. die Drehungen der ersteren würden ohne j eglichen auf ein Gleiten d es Ri emens oder 
Bandes zurückzufü hrenden Zeitverlust im gewünschten Verhältnis (z. B. 1: 1 oder 2: ! ) 
auf die angetr iebene v\lelle übertragen. Das Wort Synchrobelt ist somit a ls Aussage über 
eine Eigenschaft der Ware Gemeingut und daher als M arke nicht zulässig. 

Da ß die Beschwerdeführerin dieses Zeichen nicht für Riemengetriebe, sondern für 
Treibriemen und Förderbänder beansprucht, ist unerheblich. Die Synchronisierung d es 
Getr iebes soll durch d ie Ri emen und Bänder ermöglicht werden, und auf diese Eigen
schaft der Erzeugnisse der Beschwerdeführerin weist das Wort Synchrobelt hin. Um 
seinen Sinn zu erfassen, bedarf m an nicht der Pha ntas ie oder d er Gedankenverbindung, 
wie es in gewissen von der Beschwerdeführerin angerufenen anderen Fällen (BGE 79 II 
101 Erw.2 , 84 II 43 1 Erw.3) zutraf. 

Es kommt auch nicht darauf an, daß der Ausd ruck Synchrobelt im Verkehr noch ni cht 
gebräuchlich ist. Die Neuheit eines Wortes schließt seine v\lürdigung a ls Gemeingut 
ni cht aus, wenn sein Sinn für die Kreise, an die es sich ri chtet, auf der Hand li egt, was 
namentlich dann zutrirft, wenn es, wie im vorliegenden Falle, aus bereits bekannten 
T eilen zusammengese tzt ist (BGE 80 II 176 Erw. 3 [Marke Clip] und Entscheid d er 
I.Zivil abteilung vom 12. Mai 1969 i. S. J. M. Voith GmbH [Marke Hydroformer] ). 
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MSchG Art.14 Abs. l Ziff.2 
Die Bezeichnung «Pilsen», «Pilsener», « Pils» u.ä. sindfür Brauereierzeugnisse 
als Angaben über die Herkunft der Erzeugnisse aus der Tschechoslowakei auf::,u
fassen. Sie können daher als Markenbestandteil nur zugelassen werden, wenn die 
Marke für tschechoslowakische Erzeugnisse bestimmt ist. 

Le sens d' indications de jJrovenance de marchandises d' origine tchechoslovaque doit 
etre reconnu aux _denominations « Pilsen», «Pilsener», «Pils», notamment, 
designant des jJroduits de brasserie. Elles ne jJeuvent en consequence etre admises 
comme element de marque que lorsque celle-ci est destinee a des jJroduits tchecoslo
vaques. 

PMMBl 1970 I 8, Auskunft der Markenabteilung des Eidgenössischen 
Amtes für geistiges Eigentum vom 3. Februar 1970. 

Zur Frage, ob in der Schweiz die Bezeichnungen «Pilsen», «Pilsener», «Pils» u.ä. 
als geographische Herkunftsangaben oder als Angabe über die Beschaffenheit bestimmter 
Brauereierzeugnisse zu werten sind, nimmt das Amt wie folgt Stellung: 

Es ist beka nnt, daß einzelne Länder, wie z.B. Holland, die Bezeichnung « Pilsener» 
als Sachbezeichnung für ein Bier bestimmter Art halten. In der Schweiz sind die Ver
hältnisse insoweit anders, als unser Land sich durch eine ausdrückliche Bestimmung in 
einem Handelsvertrag vom 16.Februar 1927 (Bereinigte Sammlung der Bundesgesetze, 
Band 14, S.610) /24.November 1953 (Amtliche Sammlung der Bundesgesetze 1954, 
S. 735) mit der T schechoslowakei verpflichtet hat, daß «unter Bezeichnungen, in welchen 
das Wort «Pilsen» («Pizen») in irgendeiner Form oder Zusammensetzung verwendet 
wird, in der Schweiz nur Bier in den Handel kommen oder ausgeschenkt werden darf, 
welches in der Stadt Pizen (Pilsen) in Böhmen hergestellt worden ist.» 

Mit dem Inkrafttreten des neuen Zolltarifs auf den !.Januar 1960, ist indessen das 
genannte Handelsabkommen aufgehoben worden. Daß aber aufgrund der erwähnten 
internationalen Verpflichtungen unter Bezeichnungen wie «Pilsener», «Pils» oder der
gleichen in der Schweiz nur Bier aus Pilsen in den Verkehr gelangen durfte, hat dazu 
geführt, daß diese Bezeichnungen in der Schweiz j edenfalls bis zum genannten Zeitpunkt 
ihren Charakter als Herkunftsbezeichnung behalten haben. Daß sie diesen Charakter 
inzwischen verloren haben und sich auch in der Schweiz als Sachbezeichnungen für ein 
Bier besonderer Art umgewandelt haben, ist uns eres Erachtens kaum anzunehmen. 
Solange die fraglichen Bezeichnungen auch nur von einem T eil der schweizerischen 
Verkehrskreise, vor a llem von den schweizerischen Konsumenten, als H erkunftsbezeich
nung betrachtet werden, sind sie für das ganze Gebiet der Schweiz als solche zu behandeln 
(vgl. BGE 60 II 254). Jedenfalls wird hier nur der ordentliche Richter maßgebend zu 
entscheiden haben, und heute noch ist uns kein schweizerisches Gerichtsurteil bekannt, 
das sich in erwähntem Sinne ausgesprochen hätte. 

\Venn die Bezeichnungen «Pilsener», «Pils» und dergleichen in der Schweiz immer 
noch als Herkunftsbezeichnungen zu gelten haben, so dürfen sie für Bier, das nicht in 
Pilsen hergestellt wird, auch dann nicht verwendet werden, wenn sie von Zusätzen wie 
den Namen der hergestellten Brauereien begleitet sind. Im schon erwähnten Entscheid 
hat das Bundesgericht erklärt, daß die Marke eines andern auch mit Zusätzen wie Typ, 
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Genre, Fac;:on, System , Ersatz oder d ergleichen nicht verwend et werden d a rf. Solche 
Zusätze werden erfahrungsgemäß vom kaufend en Publikum nicht immer genügend 
beachtet; sie seien vor allem a uch deswegen zu untersagen, weil sie gerade di e Umwand
lung des geschützten Zeichens zu einem freien Zeichen förd ern. Diese E rwägungen 
gelten sowohl für Marken a ls a uch für H erkunftsbezeichnungen (vgl. BGE 60 II 256, 
Erw.3). 

Aus d em Gesagten geht hervor, daß wir e in Zeichen in Verbindung mit den Bezeich
nungen « Pilsener », « Pils» und dergleichen auf den Namen einer schweizerischen 
Brauerei nur a ls H a ndelsmarke für «Brauereierzeugnisse tschechischer H erkunft » zur 
Eintragung zulassen würden . 

Bekanntli ch h aben in den letzten Jahren verschiedene Staaten unter sich zweiseitige 
Verträge zum Schutz von H erkunftsangaben und a nderen geographischen Bezeich
nungen a bgeschlossen. Ferner ist a uch das Lissaboner Abkommen über die internat iona le 
R egistrierung von U rsprungsbezeichnungen zu erwähnen, dem verschiedene Staaten 
(nicht a ber die Schweiz) beigetreten sind . Die staatsvertragli chen E ntwicklungen der 
letz ten J a hre zeigen kl a r, daß dem Schutz von H erkunftsangab en heute ein immer größe
res Gewicht beigemessen wird . Vor allem in den bi lateralen Vereinbarungen ist man 
bestrebt, die «Sünden der Vergangenheit » zu b ese it igen und ve rwässerten H erkunfts
bezeichnungen ihren ursprünglichen Schutz zurückzugeb en. Auch dies veranlaßt uns, 
in d er Frage « Pilsener » und « Pi ls» heute wie d ama ls ein en strengen Sta ndpunkt einzu
nehmen. Bezeichnend ist auch , daß die Tschechoslowakei im R ahmen des erwähnten 
Lissaboner Abkommens in m ehreren Staa ten mi t Erfolg die Bezeichnungen «Pilsener» 
und « Pils» a ls Ursprungsbezei chnungen schützen kon nte. In diesem Sinne läßt sich a uch 
sagen, da ß das Lissabon er Abkommen einen gewissen Einfluß auf unsere Praxis ausübt, 
wenn es darum geht, zu beurteil en, ob eine Beze ichnung a ls H erkunftshinweis zu betrach
ten ist. 

Wir sind auch überzeugt, daß unsere Praxis klar auf die R ech tsprechung des Bundes
gerichtes, das in der Frage täuschender H erkunftsangaben einen strengen Standpunkt 
einnimmt, ausgerich tet ist. 

MSchG Art. 24 lit . a, UWG Art.1, Abs. 2 lit. d 

Der Kläger kann sich gleichzeitig auf Verletzung der M arke und auf unlauteren 
Wettbewerb berufen. 
Das lvfSchG will den Markeninhaber vor Handlungen schützen, durch die das 
Publikum über die Herkurift der Ware getäuscht werden kann. Ob eine Täu
schungsgefahr vorliege, ist eine Rechtsfrage. 
vVann ist eine solche Gefahr anzunehmen und wie ist sie zu beurteilen? Fall von 
zwei ,<igarettenpackungen, in dem die Gefahr einer Täuschung verneint wurde; 
Bedeutung der Farbe und des Wortes « Super» . 
Das UWG schließt die Benutzung von Leistungs- und Arbeitsergebnissen eines 
andern nicht aus. 
Wieweit schließt fehlende Verwechselbarkeit von J\1 arken unlauteren Wettbewerb 
aus? 
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In welchem Maße ist dem Willen zur Nachahmung im Rahmen des UWG Rech
nung zu tragen? Frage offengelassen, ob man sich im schweizerischen Recht auf 
«systematische Nachahmung» berufen kann. 

Le demandeur peut invoquer cumulativemenl La violation de La marque et la con
currence deloyale. 
La LMF tend a garantir le titulaire de la marque des actes jJ10pres a induire le 
public en erreur sur la provenance de la marclzandise. L'existence d'un danger 
d' erreur pose une question de droit. 
(luand y a-t-il danger d' erreur et comment en juge-t-on ? Danger d' erreur exclu 
dans le cas de deux emballages de cigarettes; imjJortance de la couleur et du mot 
« sujJer ». 

La LCD n' exclut pas l'utilisation des resultats des efforts et du travail d' autrui. 
Dans quelle mesure l' absence d'un risque de confusion jJar rapjJort a la marque 
exclut-elle la concurrence deloyale? 
En matiere de concurrence ddloyale, dans quelle mesure faut-il tenir campte de 
l' intention d' imiter? L' « imitation systematique » peut-elle etre invoquee en droit 
suisse? (luestion laissee ouverte. 

BGE 95 II 461 f. und Sem . Jud. 1970. 231 f, Urteil der I. Zivilabteilung 
vom 6. Mai 1969 i. S. F.J.Burrus & Cie . gegen Societe anonyme Laurens
Le Khedive extension suisse. 

A. D epuis plus de cinquante ans, la maison F.J. Burrus et Cie fabrique 
des cigarettes de maryland appelees « Parisiennes ». A partir de l'annee 
1958, ces cigarettes, vendues jusqu'alors d ans un paquet j aune, r ec:;urent 
un emballage nouveau, en forme de parallelipipede rectangle de couleur 
rouge, clont les d eux grandes faces portent, d ans leur quart inferieur, une 
bande or, bordee d e blanc, Oll est inscrit 1c mot «super» en capitales hau
tes, de couleur blanche. Au-dessus de cette bande figure, en capitales du 
meme type, m ais plus grandes, 1c nom « Parisiennes » et, plus haut encore, 
un ecusson blanc, Oll est dessine, en traits d'or, un lion tenant un cadre 
avec, en monogramme, les initiales « F.J. B. ». 

Le 1 7 fevrier 1961 , la maison Burrus et Cic a fait enregistrer, sous le 
numero 184670, une m arque de fabriqu e et d e commerce qui represente, 
en noir et blanc, la grande face du nouvcl emballage, decrite ci-dessus avec, 
en d essous, la mention suivante: « L a m arque est executee en rouge, blanc 
et or ». 

La S.A . Ed. Laurens-Le Khedive extension suisse emploie, depuis long
temps, la marque « Stella » pour d es cigarettes de m aryland, qu' elle vendait 
tout d'abord dans un emb allage jaune. A partir de l'annee 1964, elle a 
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adopte, pour ces cigarettes, un emballage de meme forme que celui d es 
Parisiennes et rouge fonce avec de fines rayures d 'une teinte plus claire. 
Une bande blanche, ou figure, a droite, le mot «Super » en capitales la rges, 
d e couleur or, traverse la grande face du paquet d ans le haut d e sa moitie 
inferieure. Au bas de cette moitie, a droite, u n timbre en lignes dorees porte, 
sur son pourtour, l'inscription «Maryland selectionne» et, sur une bande 
m ediane, le mot « Filtre» . Enfin, au-clcssus de la bande bl anche, le mot 
« Stclla » sc detache en lcttres blanch es, sensiblement plus hautes que !ar
ges . Le S es t une capitalc du m eme type, mais clont le corps, beaucoup plus 
clance que cclui des autres caractercs, le clepassc vers le haut et vers 1c bas. 
D e ce c6te-ci, il cmpicte sur Ja bande blanchc et s'y trouvc imprimc en 
rouge. Tout pres d e son bord supcrieur, le paquet cst encore orne d 'une 
etroite bande doree. 

B. Devant la Cour de justice de Gcneve, Ja m aison Burrus et Cic a ouvert 
ac tion contrc la S.A. Ed. L aurcns-Le Khedive extension suissc. Elle d e
m andait a la cour de prononcer que l'utilisation du nouvcl emballage rougc 
vif par la defendcresse pour Ja vente d es cigare ttes Stella constituait d'unc 
part une atteintc a la marque n° 184670 et, d 'autre part, un acte de con
currence deloyale . Elle demandait en consequence que l'on interdise a la 
defenderesse de m ettre en circul a tion des cigarettes Stella sous 1c nouvel 
emballage rouge et d e faire aucu ne publicitc reproduisant cct emballage ; 
de plus que l 'on ordonnc a la d efendercsse de retirer du m arche tous ces 
emballages avcc un delai peremptoire assorti d'une astreinte de 1000 fr. par 
j our ; que l'on condamne enfin la defenderesse au paiem ent d 'une indcm
nite d'un franc a titre de clommages-intercts et a la publica tion du disposi
tif de l'arret a ses frais dans dix j ournaux suisses choisis par Ja demanderesse. 

L a Cour dejustice de Geneve a d eboute la dema ncleresse d e toutes scs con
clusions. Le Tribunal fed eral a r ej ete le reeours et eonfirmc l'arret attaque. 

E-:trait des considerations: 

II. L a demandefondee sur le droit cl La marque 

1. Selon l 'art. 24 lit.a LMF, le titula ire d'une ma rque peut poursuivre par Ja voie 
civile quiconque a contrefai tsa marq ue ou l'a imi tce de fac,:on a induire 1c public en erreur. 
Selon la jurisprudence constantc, ce tte disposition tend a garantir Je ti tulairc d e Ja marque 
des actes propres a induire le pub lie cn erreur sur la provenance de Ja m archandise 
(RO 86 II 2 77 ; 78 II l 72, li t. d e t ]es arrcts cites) . Il s'agi t Ja d 'une question de droit, clont 
Je Tribunal fed eral connait librem ent (en matiere de raisons d e commerce, v. RO 82 II 
154 ; 88 II 35 consid . III , 1 a ). 

Selon l'art. 24 lit. a LMF, le da nger d 'erreur sur Ja provena ncc cl'u ne marchandise 
cxiste lorsqu'on peut confond re lcs deux signes mi s cn cause. Pour en juger, on ti cndra 
campte de l'impression d'ensemble que les d eux signcs susci tcron t da ns Ja m em oire du 
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dernier acquereur et, plus precisement, de l'acheteur moyen (RO 92 II 275 consid. 3; 
93 II 426 consid.2 et !es arrets cites) . Etant donne que, la plupart du temps, Je d ernier 
acquereur n'a pas simul tanemcnt les deux signes devant Iui , on tiendra compte quc Je 
souvenir a naturcllcment quelquc chose d e vague e t fournit souvcnt un c imagc plus ou 
moins imprecise; on prendra aussi en consideration l'ensemblc des circonstances dans 
Iesquelles se derou le ordinairement l'achat des m archandises du meme gcnrc (R O 78 II 
38 1; 87 II 37 lit. b; 93 II 265 consid . 3 a, 427 ). S'agissant d'unc marque a Ja fois verbale et 
figurative, lcs elements figurat ifs seront en genera l preponderants, car l'acheteur moyen 
s'en souvient mieux que des mots, surtout de ceux qui d esignent Je titula ire d e Ja ma rque 
(RO 62 II 333; 83 II 222; 90 IV I 75 ). Les acquercurs d'a rticles courants, produits en 
grandes quan tites pour l' usage quotidien, lcs achetent sans y p reter grandc a ttention d e 
sorte que, pour ces a rticles, surtou t s' ils sont absolument du memc gcnre, on apprecicra d e 
fac;:on parliculierem ent stri cte les possibili tes de con fusion (RO 88 II 376 consid .4; 90 II 
50c et 263 consid. 3). 

2. Si l'on s'en tient a l'impression d 'ensemble, c'est le mot «Parisiennes», surmonte 
d'un ecusson blanc tres visible, sur Je paquet d e la recouran te, et le mot « Stella» souligne 
pa r une assez !a rge bande blanche, sur le paquet d e l' in timec, qu i frappent et doivent 
frapper l'achetcur moyen. Sans cloute cet acheteur appartiendra-t- il , par so n gcnre de 
m emoire, a d ivers types. Ma is, a cct egard a ussi, il ne m anquera pas, clans le cas normal, 
de dist inguer entre les cleux emba ll ages. Lc mot « Pa risiennes» evoque une cigarette d e 
type frarn;:ais, c'es t-a-dire composee de tabacs fonccs, par opposition a ux tabacs blonds; 
1c mot «S tella », en revanche, n' evoque rien de p1·ecis, s'agissant de cigaret tes; il es t d e 
pure fanta isie. Lcs caracteres qui ont servi a composer ces deux noms sont en outre si 
differents que l'acheteur cloue d e memoire visuell e ne manquera pas de lcs clistinguer 
aussitöt. «Parisiennes» es t compose en capita les a llongees, « Stella» es t ec1·it avec une 
majuscule tres eJancee, qu i d epasse la rgement Je corps des m inuscules qui la suivent; Je 
bas d e cet te majuscule empiete sur Ja bande blanche et, cla ns cette partie, es t imprime en 
rouge. Ainsi Ja d esignation « Stella» compose, avec Ja ba nd e b Ja nche qu 'elle surmonte, 
un ensembJe ne ttement distinc t de cclui que la d es ignation « Parisiennes» form e avec 
Je sceau bl anc clont elle cs t domin ce. Soit comme vocables, soit comme signes figu ra tifs, 
ils consti tuent J' esscntiel d e chac un des emball ages e t ont un pouvoir distinctif pour l'ache
tcur moyen. S'il entend acquerir d es « Pa risicnnes super », il n'acceptcra po int d'autres 
cigarettes de Ja part d'un vendeur ; il saura choisir sa marque s' il sc trouve dans un m agasin 
a libre service ou devant un distr ibuteur automa tique. 

Sans doute Je fand rouge des deux emballages e t les signes blancs qui y sont imprimes 
Ieur confcrent-i ls une certaine similitude. Mais ce caracterc n e reclu it pas sensiblcmcnt Ja 
force distinctive d es elem ents decrits plus ha ut. En elles-memes, les cou leurs peuvent 
etre employees librement par chacun (R O 82 II 352). Sans doute leur disposition et Jeur 
combinaison avec !es au tres elements d e la marque peuvent-elles avoir un certain carac
tere distinc tif (R O 58 II 454). Mais il n'en va pas a insi du fand rouge des d eux emballages 
compares en l'espece . Depuis plusieurs annees, Je rouge es t entre clans l'usage pour des 
paquets de cigarettes d e marylancl ; il a ete ad opte par p lusieurs fabr icants a partir de 
l'a nnee 1957. F.J . Burrus et C ie en a fa it usage depuis Je mois d e mars de !'a nnee 1958, 
Ed. Laurens S.A. d epuis le mois de mars d e l'annee 1954 dans un emballage mi-parti rouge 
et blanc, puis, d es le m ois de fevrier de l'annee 1957, dans l 'emball age rouge avec une 
bande blanche, decrit plus hau t. Le rouge n'evoque du res te nullement, pour l 'acheteur 
moyen, Je nom d'un fabricant, celui de Ja recourante par exemple. Quancl a Ja couleur 
blanche, comme on l'a montre plus haut, elle es t employee cl ans les signes qui , precise-
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m ent, excluen t le risque de confusion. En particuli er, les signes « Parisiennes» e t « Stella», 
qui , vu leur aspect a la fois figura tif e t verba l, son t essentiels pa r leur force distinctive, cor
r espondent, la cour cantonale l' a constatc souverainem ent, a des d esigna tions an ciennes 
« bien connues du p ublic comme appa rtena n t a d es m a isons differentes» . 

De mem e, lc mot «super» , bien qu 'assoeie d epuis long temps aux cigaret tes « Pari
siennes» de Burrus, ne caracterise pas cette ma rque. La recourante ne saura it y avoir un 
droit exclusif. II es t d'un usage coura nt da ns Je commerce et Ja Cour d e justice a consta te 
que la m aison Vautier freres e t Cie S.A. vend , d epuis l'annee 1942, d es c igarettes « Super 
M arocaines filtre» e t Ja ma ison J ob des cigarettes « Algeriennes Sup-Air». Quoi qu'en 
dise la recoura nte, le mot «super » n 'eveille pas, chez l'aeheteur m oyen, l'idee d ' un pro
ducteur par tieulier. 

Enfin Ja ba nde transversale, qui se voit sur la pa rtie inferieure d e l' un et l'au tre em
ballage, est couramment utilisee pour lcs cigarettes; eile l' es t en par tieulier pour les ciga
re ttes Alp ha, comme l'a souverainement consta te Ja Cour de justice. E lle donn e l'im
pression qu'il s' agit d 'un paquet bi en fcrme, qui protege efficacem en t la ma rcha ndise. 
Consideree da ns l'ensemble et a Ja di ffe rence d e Ja placc qu'elle occupc sur l' emballage 
des « Parisiennes», eile a une valeur distinctive da ns l'emballage de l'intimee. De couleur 
bla nche comme !es caracteres du mot « Stella», eile forme avec celui-ci une combinaison 
caracteristique, comme on l'a montre p lus hau t. 

3. La recourante a llegue que Ja cour can tonale aura it violc la loi en n e d onna nt pas 
sui te a des offres de preu ve. Effeetivement la jurisprudence a cleclui t d e l'a rt. 8 CC un droit 
a fa ire Ja preuve d es faits a llegues. M a is ce droit es t nota mmen t subordonne a la eond ition 
que !es faits a prouver soient pertinents et, en quclque ma ni ere, propres a fo rmer Ja con
viction du juge (RO 80 II 296 s. ; 86 II 302; DESCHENAux, Le titre prelimina ire du Code 
civil , § 22 V III 2, dans Je Traite de d ro it eivil suisse, tome II, ! ) . 

La dema nderesse avait premi erement a llegue, a u cours d e la procedure cantona le, que 
le m ot «super » s'e tait, par l'usage qu'elle en avait fait , identifi e avee sa m arque « Pari
siennes» . Sur ce point, eile avait offert, dans ses eonclusions du 5 avril 1968, de prouver par 
des temoignages que eette identifica tion etait acquise dans les mili eux speeia li ses comme 
parmi !es acheteurs. La Cour de justice a rej ete cette offre de preuve, pa rce quc !es cas 
signales par F .J. Burrus e t Cie ne pouva ient e tre retenus. II y a 1a une apprec iat ion a nti
cipee des preuves (RO 84 II 537) qui nc viole en rien Je droit fed eral d es lors que la cour 
genevoise a consta te souverainement que d 'autres fabriques d e cigare ttes emploient Je 
mot «super », 1 ' une d 'elles depuis plus longtemps que Ja recourante elle-mem e (v. ci
dessus, consid . 2). 

II en va de meme pour l 'offre d e prouver que d e nombreuses confusions se sont dej a 
produites entre « Stella super » et « Pa risiennes super ». Car, m eme si l'existenee d'un 
cer tain nombre de confusions etait prouvee, il ne s' ensuivra it pas encore qu'un risque 
notablc exite pour l'acheteur moyen. L 'apprecia tion d e ce risque pose une question de 
droit (RO 69 II 204s. ). 

III. La demande fondee sur la concurrence deloyale 

1. La loi sur Ja concurrence deloyale interdit tout abus de Ja concurrence eeonomique 
resultant cl ' un procecle eontra ire a ux regles de Ja bonne foi (art. 1 er a l. 1) ; celui qui , pa r 
un tel ac te, es t a tteint ou m enace dans sa clientele, son eredi t ou sa reputa tion profession
nelle, ses a ffa ires ou ses interets ma teriels en general peut requerir clujuge civil !es m esures 
de protection que prevoit expressement l'a rt. 2 a l. 1 LCD. 
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Sclon l'art. I c,· a l. 2 lit. d L C D , il es t notammcn t con tra ire a ux regles de Ja bonnc foi de 
prendrc des m csures dcs tinees ou de nature a faire naitre une confusion avec les m a rcha n
dises ou l'entreprise d'a utrui. 

Dans la concurrence, toutcfois , les resultats des cfforts et du trava il d'autrui , sous rcserve 
d e Ja pro tectian accardec par des lais spec ia les (brevets d 'in vention , m a rques de fabriqu e, 
d essins et madelcs industr iels), peuven t en p rincipe ctre imites par taut concurrent ; cette 
utili satian n'es t pas cantraire a ux regles de la banne fo i. M eme si 1c resultat a coute des 
effarts et d es frais, il ne s'ensu it pas qu ' il eanst itue un bien garan ti pa r les regles d e droit 
qui rcgissent Ja cancurrcnce (RO 87 II 56) . 

2. Comm e on J' a mantre a propas de la marque depasee pa r la recaurante, l' emba llage 
qu'utiJi se l'inti m ee n'c-s t pas propre a faire na itre une confusia n avec celui des cigarettes 
« Parisiennes super ». L 'absenee d'un risque de eanfusion pa r rappart a la m :trque n'ex
clut toutefois pas a bsolument la caneurrence d elayale (RO 92 II 26 4 camid . III , 1 ) . Pa r 
exemplc Je risque d e canfusion a u sens de l'a rt. I er a l. 2 lit. d L C D peut resu lter d'elem ents 
qui ne son t pas campris dans la p rotection de Ja m arque (RO 6 1 II 386 consid. 3). M a is 
lorsq ue, comme da ns la presente espece, la marque pretendument imi tee comprend tous 
!es elem ents de l'emba llagc contes te, on ne saurait te nir p J ur con trai re aux regles de la 
bonne foi ce que Ja loi sur !es m arques de fabrique autorise (RO 73 II 136; 83 II 223 co n 
sid. 4; 92 II 265 consid .4b, 277 consid .5 ) . 

3. Cependan t la recaurante a llegue en outre qu 'en tau t cas les m esures d ' im ita tion 
prises par l'intimce e ta ient «destinees» a fa ire naitre une eonfusion a vee ses eigarettes 
« Parisiennes» . Effec tivemen t Ja cour cantonal e a constate que l' intim cc avait eu l'in
tentian d' imiter l'emba llage d e la recourante . M a is, nonobstant lcs termes employcs par 
Ja loi , on ne saurait conclure de la seule intentia n a l'existence d ' un acte contraire a ux 
regles d e la bonne fo i. Pas plus quc la faute, l' intention n'est un elcm ent constitutif de la 
concurrencc delaya lc (RO 84 II 456) . Le juge pourra cepcndant en tenir compte en ce 
sens qu'ell c l ' incli nera a Ja severite lorsqu'il y a doutc sur l'existence d'un acte contrairc 
a ux reglcs d e Ja bo nn c foi (a rret precitc) . Toutcfois, da ns Ja p rcsente espece, un tel doute 
es t exclu. 

4. La recourante a ll egue avo ir engagc, pendant des annees,' des fra is considera bles 
pour faire d e la « Pa risienne super » une marquc renommee. « La compa ra isan des modi
fi catians successives, d it-elle, apportee pa r l' une et l'autrc parti e a lcurs emballages de
montren t qu'il y a cu chez La urens volon tc incon testable de profiter du succes des Pari
siennes, c'es t-a-dire cl'atteinclre Je public par les m cm es moyens que Burrus. » 

E lle sc refere ici a ce qu e les a uteurs e t la jurisprudencc, a llem a nd e cn particu li er, 
appell ent l' imitation sys tematique (ULMER, D as R echt d es unlauteren W e ttbewerbs in 
den Mi tgli cclstaaten d er Europäischen Wirtscha ftsgem einsc haft , I p. 11 3, n° 173 b; cf. , 
sur Je caracterc systern at ique d e eer ta ins actes de concurrence delayale, v . BüREN, K om
men tar zum Bundesgesetz über den unl a uteren W ettbewerb, p.8, 10 e t 62). Cctte imi
tation du condi tionnement p eut consister , selon Ja jurisprudence allerna nde, da ns d es 
transformations successives p a r Jesquellcs un producteur rapproche p eu a peu l'appa
rence, 1c conditionnement donnes a sa m a rchandi sc d e ceux qu'a adoptes un concurrent 
e t exploitc a insi Ja bonne renommee de celu i-ci (GRUR 1965, p.601 ; 1966, p.30). 

Point n 'es t besoin, cep enda nt, d e reehereher si une jurisprud ence sern blable seraitjusti
fi ee en droit suisse. Car, en l'espece Je juge du fa it n'a ri en eansta te qui prouverai t une teile 
aet ion systematique e t repetee dans le temps, par laque ll e l ' in timee aurait progressivem ent 
imite la presentation de Ja m a rcha nclise venclue par Ja recourante. Au surplus, l' imita tion 
ne serait pas con traire a ux regles de la bonne foi , commc on l'a montre p lus haut. 
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MSchG Art. 24 lit. a, UWG Art. 1 Abs. 1 und Abs. 2 lit. d 

Keine Verwechslungsgefalzr, wegen ausreichender Verschieden/zeit des Gesamt
eindrucks, zwischen der kombinierten vVort / Bild-lvlarke « Tobler j\1.int » und dem 
ähnlich ausgestatteten Erzeugnis << Polar A1.ent/ze ». 

Verhältnis der markenrechtlic/zen zur wettbewerbsrechtlic/zen Verwec/zselbarkeit. 
Unlauterer vVettbewerb durch jJlanmäßiges Heranschleichen an eine fremde Aus
stattung? 

lt n'y a pas danger de confusion entre la marque « Tobler A1.int», qui est une 
marque combinee, d la Jois verbale et figurative, et le jJroduit denomme « Polar 
Menthe » qui est pourvu d'un conditionnement semblable, car l'impression d' en
semble de chacune de ces marques presente une dijference suffisante. 
RajJjJort, quant au risque de confusion, entre le droit des marques et celui de la con
currence deloyale. 
Le fait de conjormer peu d jJCu et methodiquement le conditionnement d'une mar
chandise d celui d'un produit concurrent constitue-t-il un acte de concurrence 
deloyale? 

BGE 95 II 191 f. undJT 1969 I 627 (rcsumc), Urteil der I. Zivilabteilung 
vom 1. April 1969 i. S. AG. Chocolat Toblcr gegen R ast AG. 

A. Die Klägerin, die AG Chocolat Tobler, Bern, hat am 26.J anuar 1968 
im schweizerischen Markenregister die für Schokolade mit Pfefferminz
Creme-Füllung bes timmte \Vort /Bildmarke Nr.229301 eintragen lassen, 
für welche die Farben grün, weiß, golden und braun beansprucht werden. 
Die Grundfarbe der Marke ist grasgrün. Im linken Drittel sind drei facher
artig angeordnete, braune Schokoladctäfclchcn angebracht, von denen 
eines angeschnitten ist, so daß die weiße Füllung sichtbar wird. R echts 
daneben steht oben das \Vort «Tobler» in der von der Klägerin allgemein 
verwendeten Schrägschrift in Gold mit schwarzer Schattierung. Darunter 
befindet sich die Bezeichnung «Mint» in großen, weißen, schwarz um
randeten Druckbuchstaben. Über den ganzen untern Rand der Marke 
zieht sich eine Abbildung von unregelmäßig aufgehäuften Eiswürfeln hin. 
Die Klägerin verwendet di e mit dieser Marke versehene Packung seit 
Februar 1966. 

Die seit dem 12 . September 1966 im H andelsregister eingetragene 
Rast AG Zug vertreibt ebenfalls eine Schokolade mit Pfcfferminz-Creme
Füllung unter der Bezeichnung « Polar Menthe ». Die Grundfarbe ihrer 
Packung ist blaugrün, unterbrochen von unregelmäßigen, grasgrünen 
K eilen in helleren und dunkleren Farbtönen und, in der rechten Hälfte des 
Bildes, durch einen breiten, dunkelgrünen Streifen. In der linken Hälfte 
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des Bildes steht oben in großen, unregelmäßigen weißen Buchstaben das 
Wort «Polar», darunter etwas kleiner in ebenfalls weißen Druckbuchsta
ben die Bezeichnung «Menthe», und zuunterst «Chocolat Rast» in 
blaßgoldener Schrägschrift. Auf der rechten Seite befindet sich das an
nähernd kreisförmige Bild eines Häufchens Eiswürfel. 

Mit Schreiben vom 26.Juli 1967 verlangte die Klägerin von der Beklag
ten, di e von ihr verwendete Packung aufzugeben, da diese die klägerischen 
Marken- und ·wettbewerbsrechte verletze. Die Beklagte lehnte dieses 
Ansinnen als unberechtigt ab. 

B. Am 1. April 1968 erhob die Klägerin wegen der beanstandeten 
Packung gegen die Beklagte gestützt auf die Bestimmungen des Marken
und W ettbewerbsrechts Feststellungs-, Unterlassungs- und Schadenersatz
klage. 

Das K antonsgcricht Zug und das Bundesgericht haben die Klage abge
wiesen. 

Aus den E rwägungen des B undesgerichts: 

II. Zur Klage aus M arkenrecht 

1. N ach Art. 24 lit. a MSch G kann d er Markeninhaber einen Konkurren ten zivil
rechtlich belangen, der seine M arke « nachmach t od er so nachahmt, da ß das Publikum 
irregeführt wird». Diese Bestimmung bezweckt gemäß ständiger Rechtsprechung des 
Bundesgerichts d en Schutz d es M arkeninhabers gegen Handlungen, di e eine Täuschung 
über die H erkunft e ines Erzeugnisses bewirken könnten (BGE 86 II 277, 78 II 172 lit.d 
und dort erwähnte Entscheide) . 

Die Klägerin wend et ein, diese Auffassung lasse sich ni cht auf den Wortlaut des 
Gesetzes stützen und a uch d essen Zweck verlange eine derart enge Einschränkung nicht. 
Das Publikum könn e durch e ine Nachahmung auch über andere Tatsachen a ls über die 
Herkunft von Erzeugnissen getäuscht werd en , z.B. über deren Qualität. 

Der vorliegende Streit dreht sich j edoch ausschli eßlich um die H erkunft der Ware. 
Die Klägerin befürchtet, die V erbraucher könnten infolge Verwechslung statt ihrer 
Schokolad e mit Pfefferminzfüllung j ene der Beklagten kaufen. Einen Qualitätsunter
schied d er beiden Erzeugnisse behauptet die Klägerin nicht. W as sie mit der Kritik an der 
bisherigen Rechtsprechung erreichen will, ist nicht zu ersehen. Es besteht daher kein 
Anlaß, a uf diese zurückzukommen. 

2. Die G efahr einer Täuschung über die Herkunft einer W a re im Sinne von Art. 24 lit. a 
MSchG setzt voraus, daß die beiden in Frage stehend en Zeichen miteina nder verwech
selt werden könnten. Bei d er Beurteilung dieser Frage ist gemäß ständiger Rechtspre
chung auf d en Gesamteindruck abzustellen , den der letzte Abnehmer, und zwar der 
Durchschnittskäufer, von d en beiden Zeich en im Gedächtnis behält (BGE 93 II 426 
Erw. 2, 264 lit. c, 92 II 275 Erw. 3 und dort erwähnte Entscheide) . Da d er Käufer die 
b eid en Zeichen m eist nicht gleichzeitig vor Augen hat, ist auch die gedächtnisbedingte 
V erschwommenheit des Erinnerungsbildes zu berücksichtigen und die mögliche und 
normale Verschiebung des Erinnerungsbildes in di e Vergleichung einzubeziehen (BGE 



- 127 -

93 II 427, 265 Erw. 3 a , 87 II 37 li t. b , 78 II 381 f. ; TROLLER, Imma terialgüterrecht, 
2. Aufl. Bd. I S. 279) . Bei kombinierten Wort/Bild marken ist in d er R egel d er Bild
bes ta ndteil entscheidend , da di eser d em Durchschnittskäufer besser im Ged ächtnis haften 
bleib t a ls ein Wor t, insbesondere der Name des M arkeninha bers (BG E 62 II 333, 83 II 
222, 90 IV 175). Bei M assenar tikeln des täglichen Gebrauches, die ohne große Aufmerk
samkeit gekauft werd en, sowie bei völli g gleichartigen Erzeugnissen (was hier beides zu
tri fft) sind an die Unterscheidbarkeit d er Zeichen besonders hohe Anforderungen zu 
stellen (BGE 90 II 50 lit. c, 264, 88 II 379) . 

3. Im vorliegenden Fa ll e weisen d ie beiden Zeichen zwar in einzelnen Besta ndteilen 
eine gewisse Ähnlichkeit a uf: Bei beiden ist die Grundfarbe Grün ; beid e enthalten das 
Bild von Eiswürfeln ; bei beiden ist der Name des H erstellers in goldener Schrägschrift, 
die Sachbezeichnung «Mint» bzw. « M enthe » in weißen Druckbuchstaben angebracht. 
In der Ausgesta ltung weichen j edoch di ese gemeinsamen Merkma le d erart voneina nder 
ab , da ß, zusammen mit den übrigen U nterschieden, ein durchaus verschiedener Gesa mt
eindruck entsteht. 

a ) Die Grundfarbe der klägerisch en Marke ist ein einheitlich es, di e ganze Fläche über
deckend es, warmes Grasgrün. Bei d er Packung der Beklagten dagegen ist die Grundfa rbe 
ein ka ltes Blaugrün , das von unregelmäßigen K eil en helleren Grüns in verschied enen 
Fa rbtönen unterbrochen wird, und sie weist auf der r echten Seite einen breiten , dunkel
grünen Streifen auf. Das dadurch hervorgerufene unruhige Bild hebt sich von d er 
M arke der Klägerin d eutlich ab und bleibt darum in d er Erinnerung haften. 

b) Die Eiswürfel sind bei der M arke der Klägerin über d en ganzen untern Rand ver
teilt, während sie bei der Packung der Beklag ten in d er Mitte des rechten Rand es ein 
a nnähernd kreisförmi ges H ä ufchen bilden. 

c) Die Sachbeze ichnung « l\liin t» ist bei der M arke der Klägerin in g roßen Druck
buchstaben gehalten, nimmt a nnähernd zwei Dri t tel der ganzen Länge des M arkenbildes 
ein und steh t beherrschend im Vordergrund. Bei der Packung der Beklagten ist di e Be
zeichnung« M enthc» dagegen in wesentli ch kleinerer Druckschrift a nge bracht und steht 
unten links. 

Der Name « T oblcr » is t in d er für di e Erzeugni sse d er Klägerin charakteristisch en 
Schrägschrift in leuchtenden Gold buchsta ben rechts oben a ngebrach t. Bei der Packung 
d er Beklagten steh t die en tsprechend e Bezeichnung « Chocola t Rast» links unten in 
matten Goldbuchstaben. 

Bei Schokoladen kommt dieser Namensangabe entgegen d er R egel besonderes 
Gewicht zu, weil die schweizerische Bevölkerung im a llgemeinen zwischen den versc hi e
denen Schokolad eerzeugnissen sehr wohl zu unterscheiden weiß und sich eine Schoko
lade in erster Lini e nach d em Namen des H erstell ers merkt. Daraus erklärt sich d enn a uch, 
da ß gerad e die Kl ägerin für di e K ennzeichnung ihrer verschiedenen Schokoladesorten 
mit Vorliebe ihren Namen verwendet. Sie führt neben « T obler- Mint » die M a rken 
« T oblcrone», «Toblcr-o-Rum », « Tobler Nimrod », « Tobler Na rcisse» . Im vorliegen
den Fall ist eine Verwechslung in dieser Hinsicht zud em um so weniger zu befürchten, als 
der Nam e « Tobler» über der Bezeichnung « Min t» groß und d eutli ch angebracht ist, 
während der Name « R as t » auf d er K onkurrenzpackung zwar nicht so sta rk in die Augen 
spring t, aber doch so ges ta ltet ist, daß er ni cht übersehen werd en ka nn. 

d ) Die V erschi edenheit d es Gesamteindrucks wird schließlich noch entscheidend 
dadurch verstärkt , daß bei der Packung der Beklagten das in der M arke d er Klägerin 
enthaltene Bild d er drei Schokoladetäfelchen fehlt und an der entsprechenden Stelle in 
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großen, unregelmä ßigen, schwerfällig wirkenden Buchstaben die Phantasicbezcichnung 
«Polar» steht. Dieser Bes tand tei l entspricht blickfangmäßig der Bezeichnung «l\!Iint » 
in der klägerischen M a rke, von der er sich d eutl ich unterscheid et. E r bceinAußt d en 
G esamteindruck maßgebend. 

Die Vorinstanz hat daher eine V crwcchslungsgefahr zu R ech t verneint. 

4. Was d ie Kl ägerin in d er Berufung vorbringt, vermag dieses Ergebnis nicht zu wider
legen . 

a ) Die Klägerin macht geltend , sie sei d as erste und mit Ausnahme der Beklag ten das 
einzige Unternehmen in der Schweiz, das eine Tafelschokolade mit Pfcffcrminzfüllun g 
anbiete. Die K ä ufersc haft sei da her geneig t, a uch das K onkurrenzprodukt dem bisherigen 
a lleinigen H ersteller zuzuschreiben; d enn wenn ein bestimmtes E rzeugnis während 
gewisser Zeit a ls einziges a uf d em Markte sei, gewöhne sich die K äuferschaft daran und 
erwarte gar nicht mehr, ein g leichartiges Produkt von einem a nd ern Hersteller zu erha l
ten. 

Ob diese Auffassung grundsätzli ch zutreffe, ka nn offenbl c iben; denn da die Klägerin 
ihre « Mint»-Schokolade erst ab Februar 1966 in d en Handel brachte, ka nn von einer 
Gewöhnung d es Publikums in dem von der Kl ägerin a ngeführten Sinn überhaupt nich t 
die R ede sein. 

b ) Die Klägerin beha upte t, wer j e e ine « Toblcr-Min t »-Schokolade geka uft habe und 
nach einiger Zeit ihre Packung beschreiben müsse, werde ohne Zweifel sagen , es sei ein e 
grüne Packung mit Eiswürfeln d arauf. 

Diese Behauptung ist ni cht rich tig. Die Kl ägerin übergeht ein ganz besonders auf
fall endes und darum wesentli ches M erkmal ihrer Marke, nämli ch di e in d er linken Bild
h ä lfte angebrach ten drei Schokol adetäfelchen mit d er sichtba ren , weißen Pfeffcrminz
füllung. Dieses M erkm al fehlt bei d er Packung der Beklag ten völlig, so daß ein wesentlich 
anderer Gesamte indruck zurückbleibt. 

c) Die Klägerin weist dara uf hin , daß Schokolade heute zum großen T eil in Selbst
bed ienungsläd en gekau ft werde. Daraus leitet sie a b , daß es vorwiegend auf die grüne 
Fa r be der Packung ankomme. Da sie ihre M a rke mit Farbanspruch hinterl egt habe, 
dürfe die Beklagte kein e Packung verwend en, b ei d er die grüne F arbe oder di e Farb
kombination d er klägerischen Marke gesamteindrucksmäßig vorwiege. 

Durch die Hinterlegung der l\!Iarke unter Beanspruchung der Farben grün, weiß, 
gold en und braun konnte sich die K lägerin j edoch ni cht einen and ere ausschli eßenden 
Ansp ruch auf die V erwendung dieser Fa rben verschaffen. Sie kann sich nur dagegen 
wehren , d aß die Beklagte ein e Packung verwende, die nach d em T on der vorherrschen
den grünen Farbe in V erbindung mit der übrigen Aufmachung zu V erwechslungen 
führen könnte. Das ist j edoch , w ie bereits dargeleg t wurde, nicht der Fall. Im übrigen ist 
kein Grund ersichtlich , bei W aren , d ie in Selbstbedienungsläd en feilgehalten werden, an 
di e Unterscheidbarkeit der Zeichen einen besonderen l\!Iaßstab a nzulegen. 

cl ) Daß d ie grüne Farbe a ls Hinweis a uf Pfefferminze zu werten sei, ha t die Vorinstanz 
nicht angenommen, sondern gegenteil s verneint. Die Ausführungen d er Berufung ,hier
über sind daher gegenstandslos. Übrigens kommt diesem Punkte keine Bedeutung zu . 
D enn selbst wenn eine solche Hinweiswirkung b estünde, dürfte di e Beklagte für ihre 
Packung ebenfalls ei ne grüne Grundfarbe wählen, da a uch Schokoladetafeln a nderer 
H erkunft a uf d em Markte sind, bei deren Packung di e grüne Grundfarbe vorwiegt. 

e) Die K lägerin erbli ckt in der \i\liedergab e von Eiswürfeln auf einer Schokolad e
p ackung ein orig inelles und d aher schutzwürdiges Motiv. Die Au ffassung der Vorinstanz, 
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ein schon oft gebrauchtes Motiv sei nur noch in seiner charakteristischen Darstellung 
geschützt, halte nicht stand. Es könne nur darauf ankommen, wie oft das Motiv schon im 
Zusammenhang mit der entsprechenden Ware verwendet worden sei. 

Gemäß verbindlicher Feststellung der Vorinstanz verwendet jedoch auch die Firma 
Suchard das Bild von Eiswürfeln für Pfefferminz-Caramcls. Da Caramels und Schoko
lade nahe verwandte Genußmittel sind, läßt sich daher nicht sagen, Eiswürfel stellten, 
für Schokolade verwendet, ein derart originelles Motiv dar, daß es Kennzeichnungskraft 
besitze. Zudem ist Eis, ob in Form von Würfeln oder sonstwie dargestellt, im Zeitalter 
des Kühlschrankes und der Kühltruhe ein schwaches Zeichen, wenn es verwendet wird, 
um darauf hinzuweisen, daß die damit versehene Ware erfrischend oder kühl wirke. 

f ) Die Klägerin wirft der Beklagten vor, sie habe in offenbarer Nachahmungsabsicht 
gehandelt; bei solcher sei d ie Verwechselbarkcit im Zweifel zu bejahen. 

Die Vorinstanz hat j edoch eine Nachahmung verneint. Darin ist auch die V erneinung 
einer Nachahmungsabsicht eingesch lossen, was a ls tatsächliche Feststellung das Bundes
gericht bindet. Dam it ist diesem Argument der Klägerin der Boden entzogen. 

Sowei t die Klage sich auf das Markenrecht stützt, ist sie somit unbegründet. 

III. Zur Klage Wettbewerbsrecht 

1. Die Klägerin wirft der Beklagten unlauteren \;\lcttbewerb vor, wei l die Packung 
ihrer «Polar-Menthe»-Schokolade mit de1jenigen der klägerischen «Tobler-Mint» ver
wechselbar und daher nach Art. 1 Abs . 2 lit. d UWG unzulässig se i. 

Daß die Packung der Beklagten die Markenrechte der Klägerin nicht verletzt, 
schließt das Vorliegen unlauteren W ettbewerbes zwar nicht schlechthin aus (BGE 92 II 
264 Erw. III / !). Die Verwcchselbarkcit im Sinne des Wettbewerbsrechts kann z.B. auch 
durch di e Nachahmung markenrechtlich nicht geschützter Ausstattungsmerkmale be
wirkt werden (BGE 61 II 386 Erw. 3) . Wo jedoch, wie im vorliegenden Fall, die angeblich 
nachgeahmte Marke praktisch die ganze Ausstattung der Ware umfaßt, bleibt b ei Ver
neinung der markenrechtlichen Verwechsclbarkeit für die Annahme einer solchen unter 
dem Gesichtspunkt von Art. 2 Abs. 1 lit. d UWG kein Raum mehr (BGE 83 II 223 Erw. 4). 
D enn die Verwendung ein er Marke darf nicht a ls Verstoß gegen Treu u nd G lauben ge
würdigt werden, wenn das Markenschutzgesetz sie a ls erlaubt erachtet (BGE 92 II 265 
Erw.4b, 277 Erw. 5). 

2. a ) Die Klägerin macht geltend, das Vorgehen der Bek lagten verstoße trotz dem 
Fehlen einer Verwcchslungsgefahr gegen die Grundsätze des unlauteren \,Vettbewerbes, 
weil sie sich in einer R eihe von Fällen auch an die Marken und Ausstattungen anderer 
Unternehmen herangeschlichen habe, um sich deren Verkehrsgeltung zunutze zu 
machen. Solche planmäßige Ausnützung des guten Rufes von Konkurrenzunternehmen 
werde nach einhelliger Lehre und Rechtsprechung zum deutschen Recht als unlauter 
bezeichnet, und auch in der Schweiz seien gewichtige Stimmen in diesem Sinne laut 
geworden. Die Vorinstanz habe es j edoch unterlassen, zu di eser Behauptung der Kläge
rin Stellung zu nehmen. 

b) Planmäßiges Heranschleichen an eine fremde Ausstattung wird j edoch auch nach 
der von der Klägerin angerufenen deutschen Lehre und R echtsprechung nur dort ange
nommen, wo ein Wettbewerber eine ursprünglich deutlich abweichende Ausstattung 
durch Änderung einzelner Merkmale schrittweise der Ausstattung eines Konkurrenten 
annähert und durch dieses Verhalten zu erkennen gibt, daß er sich von der Absicht leiten 
läßt, den guten Ruf des Konkurrenzerzeugnisses in schmarotzerischer W eise auszu-
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nützen (ULMER/REIMER, Unlauterer W ettbewerb, München/Köln 1969, Bd. 111 S. 184f.; 
BGH in GRUR 1965 S.605, 1966 S.33 und 42). 

Ob ein solches Vorgehen auch nach schweizerischem Recht als unlauterer W ett
bewerb im Sinne der G eneralklausel des Art. 1 Abs. 1 UWG zu werten wä re, kann offcn
bleiben; d enn die Klägerin behauptet nicht, d ie Beklag te habe sich der Ausstattung der 
« Tobler-Mint»-Schokolade auf diese W eise allmä hlich a ngenä hert. 

Die Behauptung der Klägerin, die Beklagte ha be sich an di e M a rken und Aussta t
tungen Dritter h erangeschlichen , ist für di e Entscheidung d es vorli egend en Streites un
erheblich und brauchte da her von der Vorinstanz nicht a bgeklärt zu werden. Die Kläge
rin is t nicht legitimiert, d ie M a rken- und \ ,Vettbewcrbsrechte Dritter zu verteidigen. Sie 
ka nn sich nur gegen di e Beeinträchtig ung ihrer eigenen wirtscha ftli ch en I nteressen 
durch unlautere W ettbewerbshandlungen der Beklagten wehren. 

A uch die Klage wegen unlauteren W ettbewerbs ist daher unbegründe t. 

IV. W etthewerhsrecht 

UWG Art.1 

Kein f:Vettbewerbsverhältnis zwischen eznem T eilnehmer an eznem f:Vettb ewerb 
und dem vom Veranstalter beigezogenen Experten. 

Il n' existe pas de rapport de concurrence entre un jJarticipant a un concours et 
l' exjJert consulte par l' organisateur. 

BIZR 68 ( 1969), Nr. 67, Urteil der I. Zivilkammer des Obergerichtes des 
K an tons Zürich vom 4. November 1968. 

A us den Erwägungen: 

Vora ussetzung einer Klage aus unla uterem W ettbewerb ist der Mißbra uch d es wir t
schaftlichen W ettbewerbs (Art. 1 A bs. 1 U WG). Dieses W ettbewerbsverhältnis fehlt 
zwisch en den Parteien. D er Beklagte ist Beamter der Stadt Zürich. Er ha t sich wed er in 
seiner Eigenschaft a ls Beamter noch über se inen Arbeitgeber, die Stadt Zürich, noch über 
seinen Auftraggeber, im hier zu beurteilenden Fa lle die Stadt Luzern, in ein W ett
bewerbsverhä ltnis zum Kläger begeben. W enn er a uch a ls selbständiger Begutachter 
aufgetreten ist, steht er da mit noch nicht im Verhältnis d er wirtschaftlichen Konkurrenz 
zum K läger, die erst das W ettbewerbsverhä ltnis begründet und die Störungen im K a m pf 
um d en Kunden mit sich bringen kann (vgl. v . BüREN, Kommenta r zum Wettbewerbs
gese tz , S.1 9 N.45ff.) . Die Parteien sta nd en sich nicht a ls Mitbewerber im Kampf um 
die Kundschaft gegenüber. Eine Anwendung d es UWG fällt desha lb außer Betracht 
(vgl. BGE 74 IV 11 3, 75 IV 23, 90 II 322 und Prax is 55 N r. 75 Erw. 2). D as Bundesgericht 
verweist denn auch im letztgenannten Entscheid a usdrücklich darauf, da ß gegen Angriffe 
Dritter , di e nicht Mitbewerber im oben darges tell ten Sinne sind, zivilrechtlich Art. 28 
ZGB und Art. 41 ff. OR Schutz bie ten (vgl. h iezu auch H EYDEN in SJZ 64 S. 1 ff., insbes. 
Ziff.IJ,2 ). 
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UWG Art.9-12 

Der Richter des Hauptveifahrens ist an die im summarischen Verfahren getroffene 
vorsorgliche Veifügung nicht gebunden, selbst wenn sich die Umstände nicht 
geändert haben. 
Das Kassationsgericht des Kantons ,Zürich tritt azif eine Nichtigkeitsbeschwerde 
gegen einen Rekursentscheid über vorsorgliche Maßnahmen nicht ein, auch wenn 
erst nach Einreichung der Beschwerde die Hauptklage anhängig gemacht wird. 

,Zu dem durch die vorsorgliche A1aßnahme verursachten Schaden gehören auch die 
Kosten und Prozef]entschädigungen, die dem im Hauptveifahren obsiegenden Be
klagten im Rekursverfahren über die vorsorglichen lvlaßnahmen, in welchem er 
unterlegen ist, auferlegt worden sind. 

- Le juge de la procedun au-fond n'-est pas lirJ par l' ordonnance provisionnelle rendue 
en procedure sommaire quand bien meme !es circonstances de fait ne se seraient pas 
modijiees. 
La Cour de cassation du Canton de ,Zurich n' entre pas en matiere sur un jJourvoi en 
nullitrJ contre un arret prononcrJ sur recours contre une mesure provisionnelle, 
lorsque l' action au fond est introduite meme ajJres le drJjJßt du jJourvoi. 
ll y a lieu de considerer comme dommage causrJ par la mesure jJrovisionnelle, !es ji'ais 
et drJjJens mis a la charge du difendeur succombant dans la procedure de recours sur 
mesure jJrovisionnelle, mais obtenant gain de cause dans la jJrocrJdure aufond. 

Beschluß des Kassationsgerichtes des Kantons Zürich vom 26. Februar 
1970 i. S. H. L. gegen P. A. AG. 

Aus den Erwägungen: 

III. Durch den angefochtenen Beschluß wurde eine vorsorgliche Maßnahme im Sinne 
von Art. 9 UWG verfügt, weshalb denn auch gemäß Art. 12 Abs. 1 UWG eine Frist zur 
Anhebung der Hauptklage angesetzt wurde. Die Beschwerdegegnerin hat nach Ein
reichung der Beschwerde d en H auptprozeß beim Handelsgericht des Kantons Zürich 
anhängig gemach t. Gemäß Art. 11 Abs. 3 UWG ist nunmehr ausschließlich der mit dem 
Hauptprozeß befaßte Richter zuständig, vorsorgliche Maßnahmen zu verfügen oder 
aufzuheben. Dabei verhält es sich entgegen der Auffassung VON BüRENS (Kommentar 
zum UWG S. 208 Anm.18) nicht so, daß der Richter im Hauptprozeß an die im summa
rischen V erfahren getroffene Verfügung gebunden wäre, solange sich die Umstände 
nicht geändert haben. Durch die Anordnung vorsorglicher Maßnahmen wird nicht im 
Sinne des§ 105 Abs. 1 ZPO über einen Anspruch privatrechtlicher Natur entschieden, 
weshalb ihr keine R echtskraft im Sinne jener Vorschrift zukommt, der Richter im ordent
lichen Verfahren vielmehr jederzeit eine vom summarisch en Richter getroffene Maß
nahme aufheben oder eine von diesem Richter abgelehnte Maßnahme treffen kann 
(§ 105 Abs. 2 ZPO; ZR 10 Nr. 7, 55 Nr. 72; STRÄULI/HAUSER Anm. 1 Abs. 3 zu§ 105 ZPO ; 
STAMM, Das Institut der vorsorglichen Maßnahme im zürcherischen Zivilprozeßrecht, 
Diss. 1943, S.60ff. ) . Damit steht auch die in ZR 60 Nr.66 veröffentlichte Entscheidung 
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des Kassationsgerichtes nicht in Widerspruch, handelte es sich doch dort um eine auf 
Grund des § 292 Ziff. 1 ZPO getroffene Verfügung des summarischen Richters, durch 
welche über einen privatrechtlichen Anspruch (nämlich denjenigen des Verpächters 
auf Rückgabe des Pachtobjektes nach Beendigung des Pachtverhältnisses) entschieden 
worden war; diesem Entscheid kam allerdings, anders als einer vorsorglichen Maßnahme, 
die b eschränkte materielle Rechtskraft im Sinne des § 105 Abs. 1 ZPO zu; soweit in der 
Begründung der Entscheidung schl echthin «den Verfügungen im summarischen V er
fahren» diese R echtskraft zuerkannt wird, kann an ihr nicht festgehalten werden. 

Aus der dargelegten Rechtslage hat die Gerichtspraxis die Folgerung gezogen, daß 
ein noch unerledigter R ekurs gegen vorsorgliche Maßnahmen des Einzelrichters im 
summarischen Verfahren nach Anhängigmachung des ordentlichen Prozesses nicht m ehr 
materiell zu behandeln, sond ern d em ordentlichen Gerichte zur Entscheidung über die 
Aufrechterhaltung d er Maßnahmen zu überweisen ist (ZR 12 Nr. 20, 25 N r. 209, 55 
Nr. 72, 60 Nr. 67 und N r. 68; ScHALCH, Die Prozeßverweisung im deutschen und im 
Zürcher Zivilprozeß, Di ss. 1953, S. 73f. ) . Es ha ndelt sich um ein e durch prozeßöko
nomische Erwägungen begründete Abweichung von dem Grundsatz, daß die einmal ge
gebene Zuständigkeit durch nachträglichen Wegfall der Vorausse tzungen nicht mehr 
berührt wird. Im vorliegenden Fall stellt sich die Frage, wie es sich damit verhä lt , wenn 
der ordentliche Prozeß nach E inreichung einer Nichtigkcitsbeschwercle gegen vorsorg
liche l'vfaßnahmen des Obergerichtes anhängig gemacht wird. Die Nichtigkeitsbcschwer
d e kann fr eilich nicht eiern ordentlichen Richter zur Behandlung überwiesen werden 
und zwar schon deshalb nicht, weil er in freier Kognition, und nicht unter ei ern beschränk
ten G esichtspunkte des § 344 ZPO, über di e Aufrechterhaltung d er Maßnahmen zu 
befinden hat. And erseits hätte eine Entscheidung des Kassationsgerichts über die Frage, 
ob d er Beschluß des Obergerichts an N ichtigkeitsgrünclen im Sinne des§ 344 ZPO leide, 
keinerlei praktische Bedeutung, weil das H a ndelsgericht, das d en ordentlichen Prozeß 
zu behandeln hat, an den Entscheid d es Kassationsgerichts nicht gebunden und dah er 
nicht gehindert wäre, eine vom K assa tionsgericht bestätigte Maßnahme sofort wi eder 
aufzuheben oder eine vom Kassationsgericht aufgehobene Maßnahme erneut zu treffen. 
Unter diesen U mständen hat der Beschwerdeführer an der materiellen Behandlung der 
Nichtigkei tsbeschwercl e kein schützenswertes Interesse. Dies um so w eni ger, als er am 
Schlusse der Beschwerdeschrift (S. 19 unten) geltend macht, daß er ha uptsächlich an 
ei ner K orrektur der Nlotive der angefochtenen Entscheidungen interessiert sei; nur zu 
diesem Zwecke darf aber nach einem allgem ein anerkannten Grundsatze ein Rechts
mittel nicht eingelegt werden. Der Beschwerdeführer ist allerdings durch den angefochte
nen Entscheid a ls kosten- und entschädigungspflichtig erklärt worden; auch in dieser 
Hinsicht erleid et er aber keinen endgültigen Rechtsnachteil, kann die Beschwerde
gegnerin doch, wenn ihre Klage zurückgezogen oder abgewiesen wird, zum Ersatze des 
durch die vorsorgliche Maßnahme verursachten Schadens verpflichtet werd en (Art. 12 
Abs. 2 UWG), und würd en di esfalls zum Schaden auch die Kosten und Prozeßentschädi
gungen gehören, die d er Beschwerdeführer im Maßnahmeverfahren b ezahlen mußte. 
Aus diesen Gründen ist Art. 11 Abs. 3 UWG, in V erbindung mit der erwähnten Gerichts
praxis, dahin auszulegen, daß nach Anhängigmachung des Hauptprozesses die Zustän
digkeit des Kassationsgerichtes zur Überprüfung vorsorglicher Maßnahmen, die im 
summarischen V erfahren getroffen wurden , dahinfällt, und daß daher auf die Nichtig
keitsbeschwerd e nicht einzutreten ist. 
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UWG Art. 13 lit. a 

Ob der Tatbestand des unlauteren Wettbewerbs jenen der Verleumdung oder gar 
der planmäßigen Verleumdung hinsichtlich aller ihrer Jvferkmale e1faßt und die 
Ehrverletzung vollumfänglich abgilt, läßt sich nur aufgrund der Umstände des 
Einzelfalles entscheiden. 

La question de savoir si la condamnation pour concurrence delo_yale comprend la 
calomnie, voire la calomnie qualijiee selon l' art. J 74 eh. 2 GPS, ne peut etre resolue 
qu'enfonction de chaque espece. 

SJZ 66 (1970), 24f., Urteil der !.Strafkammer des Obergerichtes des 
K antons Zürich vom 16.Juni 1969. 

F. versandte im Oktober 1966 von Zürich aus a n etwa 10 bis 20, d. h. praktisch an a lle 
europä ischen G enera lvertreter sowie an Lieferanten der amerika nisc hen Firma ein in 
verschiedenen Sprac hen abgefaßtes Rundschreiben, worin F. u. a. wa hrheitswidrig a us
führte, K. habe di e schweizeri sche G esellschaft verlassen «als Folge der von ihm began
genen ungetreuen Geschäftsführung im G esamtbetrag von über Fr. 250 000.-». Zu
sammenfassend stellte das, Obergericht fest , F . könne die herabse tzend e Wirkung seiner 
Rundschreiben ni cht entgangen se in, ja er habe sie geradezu anges trebt; sein Vorsatz 
sei erwiesen, so da ß er d es fortgese tzten unlauteren \,Vettbcwcrbes sc huldig zu sprec hen 
sei: 

Hinsichtlich des Tatbestandes der planmäßigen Verleumdung führte das Bezirks
geri cht aus, Art. 13 lit. a UWG gehe d en Bestimmungen d es Strafgesetzbuches a ls !ex 
sp ecialis und spä tere Norm vor, schließe somit di e /\nwendba rkeit von Art. 174 StGB 
a us. 

Die Frage, ob durch eine Bes trafung gemäß d en Vorschriften des Spezialgese tzes die 
zusätzliche Anwendung eines Artikels des Strafgesetzbuches und ein e Bestrafung ges tützt 
darauf ausgeschl ossen sei oder nich t, prüfte das Bundesgericht bisher nie allgemein , son 
dern stets nur für d en Einzelfall , « ind em es j eweils prüfte, ob di e be treffend e Spezia l
bestimmung das stra fbare Verha lten hinsichtli ch a ller seiner M erkmale erfaßte und die 
T a t in vollem U mfang abgelte. Tra f di es zu, da nn wurde nach Grundsatz d ex specia lis 
derogat legi genera li > verfahren und a usschli eßli ch die besondere Norm angewendet. 
Dagegen wurde j eweil s Idealkonkurrenz angenomm en, wenn sich d er besondere Tat
bestand mit d emjenigen des Stra fgesetzbuches nicht deckte, für di e gleichzeitige Anwen
dung beider Bestimmungen R a um blieb und de r Kumulation ni cht eine besond ere 
Kollisionsnorm des Spezialgese tzes entgegensta nd. Da raus aber erhellt, daß j ed enfalls 
nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes, von der abzugehen kein Anlaß b esteht, 
nicht die R ed e sein kann, daß immer dann, wenn ein Spezialgesetz Strafbestimmungen 
aufstell t, die Anwendung gemeinrechtlicher Strafnormen von vorneherein ausgeschlos
sen sei. Vielmehr ist, wie dargetan, im Einzelfall zu prüfen, wie es sich damit verhält» 
(BGE 88 IV 137f. ) . 

Demgemäß bleibt zu untersuchen, ob im vorliegenden Fall die G egenstand d er Ehr
vcrletzungsklage bildenden Verl eumdungen unter di e Strafdrohung d es Art.1 3 lit.a 
UWG fallen od er nicht bzw. ob angenommen werden dürfe, sie se ien durch eine V erur
teilung gemäß dieser Vorschrift vollumfänglich a bgegolten worden. Dabei ist vorerst 
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der Umfang des Schutzes durch Art. 13 UWG abzustecken. Dieser erstreckt sich auf die 
gesamte Wettbewerbsstellung des Wettbewerbers und schützt sie (Kredit, Ruf, Ansehen 
in bezug auf berufliche und gewerbliche Leistungsfähigkeit; vgl. BRUNO VON BüREN, Der 
Straftatbestand des unlauteren Wettbewerbes und verwandte Tatbestände, Vortrag im 
Kriminalistischen Institut des Kantons Zürich, 1966/67, S. 13) . Gegenüber der Fest
stellung, daß durch die Zirkulationsschrciben des Angeklagten zwei verschiedene Rechts
güter verletzt wurden, nämlich im Falle der Verleumdung der Ruf des Anklägers K. als 
ehrbarer Mensch und im Falle des unlauteren Wettbewerbes dessen berufliche und 
geschäftliche Geltung, fällt doch entscheidend in Betracht, daß die Verleumdungen 
primär dazu dienten, den Ankläger a ls Konkurrenten im wirtschaftlichen Wettbewerb 
unmöglich zu machen. Sie waren in erster Linie dazu bestimmt, seinen geschäftlichen Ruf 
zu untergraben, wobei zwangsläufig auch sein Ruf als ehrbarer Mensch Schaden nehmen 
mußte. Diesen Schutz des geschäftlichen Rufes aber gewährleistet das Bundesgesetz 
über den unlauteren Wettbewerb in vollem Maße und im Verhältnis zu den Bestim
mungen der Art. 173 ff. StGB ausschli eßlich. 

Fragen ließe sich allenfalls noch, ob das strafbare Verhalten des Angeklagten F. durch 
die Spezialbestimmung des U\,VG auch wirklich in vollem Umfange abgegolten werde, 
nachdem Art. 13 U\,VG an eine V erurteilung weniger hohe Anforderungen stellt, so bei
spielsweise ein Handeln wider besseres Wissen nicht verlangt und der Ruf a ls ehrbarer 
Mensch nicht verletzt zu sein braucht. Es ist aber darauf hinzuweisen, daß Art. 13 UWG 
und Art. 174 StGB gleichermaßen Gefängnis oder Buße androhen, freilich mit der Ein
schränkung, daß das Gesetz für den qualifizierten Tatbestand der planmäßigen Ver
leumdung eine Mindeststrafe von einem Monat vorsieht. Planmäßige Verleumdung 
müßte im vorliegenden Fall aber ohnehin ausscheiden; denn die Tatsache, daß die ehr
verletzenden Äußerungen gegenüber ein em größeren Personenkreis und vermutlich 
zeitlich etwas gestaffelt gemacht wurden, genügt für die Annahme der Planmäßigkeit 
noch nicht. Entscheidend bleibt indessen, daß es dem Richter auch im Rahmen von 
Art. 13 UWG möglich ist, bei der Strafzumessung erschwerenden Momenten, wie 
Handeln wider besseres Wissen oder Verletzung von persönlicher und geschäftlicher 
Ehre, durch Ausfällung einer entsprechend höheren Strafe voll Rechnung zu tragen. 
Demnach ist d er Angeklagte in Bestätigung des angefochtenen Urteils von der eingeklag
ten Ehrverletzung freizusprechen. 

UWG Art. 13 lit. d 

Wer seine vertragliche Pflicht, alle seine Erzeugnisse einer Person vorzubehalten, 
verletzt, begeht eine unlautere Wettbewerbshandlung nur, wenn die Gefahr einer 
Verwechslung besteht, sei es, daß der Täter diese Gefahr durch das Anbringen einer 
Marke oder eines ,Zeichens schafft, sei es, daß die Ware wegen ihres Aussehens auf 
dem Markt als Erzeugnis dessen gilt, der ausschließlich zu ihrem Vertrieb berech
tigt ist. 

Celui qui viole son engagement contractuel de reserver taute sa production a une 
personne ne commet un acte de concurrence deloyale que s'il existe un risque de con
fusion, soit que l' auteur cree ce risque par l' apposition d'une marque au d'un signe, 
soit que la marchandise, par son aspect, ait acquis sur le marche une reputation 
comme produit du beneficiaire de l' exclusivite. 



-135-

BGE 95 IV 99f. und JT 1969 IV 93 und I 646 (resume) , Urteil des 
K assationshofes vom 6.J uni 1969 i. S. Etablissement national pour 
commerce et industric gegen Chabloz und Ministere public du canton 
de Vaud. 

Resume desfaits: 

A. En 1965, ]' Etablissement nationa l pour commerce et industrie a confie a Chabloz 
Ja fabrication cl'un bracelet de montres en tissu d e mon el avec fermoir brevete. 

Le 20 clecembre 1966, Cha bloz a cecle a la ma ison G. et F. Chatela in et, conjointement 
a Sa ndoz e t Cie la licence de fabrication e t de vente pour ces bracelets ; il !es livrait a Ja 
maison Chatelain, laquelle s'occupai t de Ja fabrication d es fermoirs et du montage . 

B. Le 29 m ai 1967, !'Etablissement nationa l pour commerce et industrie a porte plain te 
contre Chabloz pour concurrence cleloyale. 

Le 2 clecembre 1968, le juge informa teur a renclu une orclonnanee d e non-lieu, que Je 
Tribuna l cl'accusation vaucl ois a main tenue, 1c 10 m a rs 1969. 

C. L e plaignant s'es t pourvu en nullite. La Cour de cassation penalc a admis le pour
voi sur un point. Touchant l'a rt. 13 lit. cl LCD, eile s'es t exprimee comme il suit : 

Extrait des motifs: 

II reste a examiner si Chabloz a pri s des mesurcs pour faire naitre une confusion avec 
!es marchanclises, l'activite ou l'entreprise cl 'autrui. 

Dans sa pla inte, !'Etablissem ent na tional n'avait ri en pretendu d e tel. Selon l'arre t 
a ttaque, Chabloz semble a voir contrevenu a l'art. 13 litt.cl LCD en fabriqua nt d'autres 
bracelets et fermoirs exac tement semblables a ceux qu 'il a livres a u pla igna nt e t en !es 
vencla nt pour son propre compte. 

Certes, apres avoir livre a u pla igna nt une centaine de bracele ts en tissu de mon el, 
Chabloz a cesse de travailler pour lui e t a fabriqu e le meme article pour Ja maison Cha te
lain , qui, de clecembre 1966 a juin 1967, a re ,;:u p lusieurs milliers de bracelets. L'artisan , 
Je fabri cant qui livre a une pcrsonne d es articles qu'il procluisait prececlemment a l'in
tention d'une autre ne commet pas, pa r Ja meme, un ac te d e concurrence cl eloyale. S'il 
s'etait engage a reserver toute sa production a la seconcle, en livrant a Ja premiere, il viole 
une obligation contrac tuelle et s'expose a clevoir reparer Je clommage qui en resulte . 
Pour tomber sous Je coup de l'a rt. 13 litt. cl LCD, il fauclrait que Chabloz n 'ait pas simple
m ent change d e dient, mais ait pris des mesures (apposition d'une m a rque, cl'un signe, 
cl'une inclication de provenance, etc.) pour que !es bracelets livres a la m aison Chatcla in 
risquent cl'etre confonclus avec ceux que le plaigna nt se proposait de Jancer sur le marche 
Cela n 'a pas ete a llegue. II est vrai que l'a rt. 13 litt. d LCD protege aussi l'aspec t donne a 
une marchanclise : Ja forme, la couleur, les proportions, etc. (RO 90 IV 172). Or ]es brace
lets vendus a Ja maison Cha telain ressembl ent en tous points a ceux qui avaient e te 
livres a ]'Etablissemen t national ; c'es t en realite Je m eme article, sans d'ai ll eurs qu'on 
puisse parler cl'imita tion , puisque !es bracelets sortent tous du meme atelier. Les bracele ts 
livres a l'un et a l'autre peuvent clone etre confonclus. Mais le plaignant n'a pas eu le 
temps de lancer son bracelet, de sorte qu e ce clernier n'a pu acquerir, sur le marche, en 
raison de son aspect, une reputa tion qui J'aurait fait connaitre comme un a rticle d e 
!'Etablissement national. En l'absence de cet element, il ne saurait e tre ques tion, en 
l'espece, d e concurrence d eloyale (RO 92 II 208). L' a rt.1 3 litt.cl LCD a du reste ete 
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con c;:u pour d es situations differentes. II tend a reprimcr en particuli cr !es agissem ents du 
fabri cant qui , voulant profiter de la rcp uta tion d'un e marchandise, prod uit un article 
qui lui ressemble. II ne saurait s'appliquer au fabri cant qui remplace un client par un 
autre. 

UWG Art.13 lit . h 

Ein 1'1ietkaufvertrag, der erstmals nach zwölf J\llona ten und nach ,Zahlung von 
mehr als einem Drittel des Tiflertes des Apparates gekündigt werden kann, veifolgt 
die gleichen wirtschaftlichen ,Zwecke wie ein Kauf auf Abzahlung. Die diesbezüg
lichen Inserate und Verträge sind deshalb unlauter, wenn sie den Ariforderungen 
über das Abzahlungsgesetz nicht entsprechen. 

Un contrat de location-vente qui ne peut etre denonce qu' ajJres douze mois et paiement 
de plus d'un tiers de La valeur de l' apjJareil poursuit les memes buts economiques 
qu'une vente par acom/Jtes. Les contrats et la publicite y relative sont de ce fait 
deloyaux, s'ils ne respectent pas les exigences de La loi sur La vente jJar acomptes. 

BGE 95 IV 101 , Sem.jud.1970, 10 undJT 1969 IV 94 und I 646 (resu
mes) U rtcil des K assationshofes vom 25. April 1969 i . S. Arts menagers 
S.A. und Ministere public du eanton de Vaud gegen R ediffusion S.A. 
und Television S.A. 

Firmenrecht 

Unzulässigkeit der Firma « International Bank of Berne » wegen Täuschungs
gefahr durch den Bestandteil «International» und durch die Präposition « of» . 

Inadmissibilite de La raison sociale « International Bank of Berne » a cause du risque 
de meprise provoque par l' Jlement « International » et la jJreposition « of». 

BGE 95 I 276f. unclJT 1969 I 637 (resume) , Urteil der I. Zivilabteilung 
vom 20. M ai 1969 i. S. Bank Paravicini AG gegen Eidgenössisches Amt 
für das H andelsregister. 

Aus den Erwägungen: 

2. Nach d er R echtsprechung ist d as Wort « international» kein e nationale oder terri
toria le Bezeichnung und untersteht da her nicht d en für solche in Art . 944 Abs. 2 OR 
sowie /\ rt.45 und 46 HRegVaufgcstellten Sondervorschriften (BGE 87 I 306 Erw. l ) . Es 
besteht kein Grund , von dieser R echtsprechung abzuweichen, die weder von d er Be
schwerdeführerin noch vom Amt beanstandet wird. 

3.J ede Firma darf Angaben enthalten, die a uf die Natur des Untern ehmens hinweisen, 
doch müssen sie wahr se in, zu keiner T äuschung Anla ß geben und keinen öffentlichen 
Interessen zuwiderla ufen (Art . 944 Abs. 1 OR, Art. 38 Abs. 1 HRcgV) . Bezeichnungen , 
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d ie nur der Reklame dienen, dürfen in eine Firma nicht aufgenommen werden (Art. 44 
Abs. 1 HRegV). D enn die Firma di ent nur dazu , ihren Inhaber von andern zu unter
sch eiden, und ist nicht bes timmt, für sein Unternehmen R eklam e zu machen, es a ls 
wichtig, groß oder leistungsfähig hervorzuheben (BGE 87 I 309, 79 I 176, 69 I 123). 

Auf die Natur des U n ternehmens weisen z.B. Zusätze über sein Arbeitsgebi et, di e Art 
seines Betriebes od er seiner Geschäftstätigkeit hin. Das Wort «international» kann daher 
a n sich Bestandteil einer Firma bilden; denn es ist geeignet, über die Bedeutung des 
Unternehmens oder sei ne Struktur auszusagen, oder es kann dara uf hind euten , da ß d as 
damit gekennze ichnete Unternehmen in mehreren Staaten ]V[itg li eder , Tochtergesell
scha ften oder Betriebss tätten hat oder daß seine Leistungen sich über die Staatsgrenzen 
hin a us erstrecken oder in m ehreren Ländern erhä ltli ch sind (BGE 87 I 307 Erw. 2). 

4. Ob eine Firma täuschend oder reklamehaft w irk t, ist nach d em Eindruck zu ent
scheiden, den sie beim Durchschnittsleser hervorru ft. Die Auffass ung der Beschwerde
führerin , es komme nur darauf an, wie die zukünftige, aus erfahrene n Geschä ftsleuten 

--bestehende- K-undschafrd-es~t:r nternenmens d, e stre1t1ge Bezeichnung a uffasse, is t un--- - 
ri chtig. Vor T ä uschungen geschü tzt werden soll das Publikum sc hl echthin, d. h . a lle j ene, 
di e in irgendein er W eise mit dem Unternehmen in geschäftliche Beziehung komm en oder 
kommen könnten (BGE 92 I 303 oben) . 

Bei der Bezeichnung « Internat ional Bank» bez ieh t sich das Att ribut « interna tional » 
eindeutig auf das Bankinstitut als solches. Es werd en nicht bestimmte Bankgeschä fte, die 
das Unternehmen durchführen soll , a ls internationale hinges tellt oder auf Fina nz
geschäfte auf interna tionaler Ebene oder mit a usländ ischer Kundscha ft hingewiesen. Die 
Beschwerdeführerin glaubt da her zu Unrecht, a us d er Zulassung d er Firmen « Bank für 
internationalen H a ndel AG» oder «Banque de Credit internationa l» etwas zu ihren 
Gunsten ableiten zu können ; denn in den beid en genannten Fä llen werden mit dem 
Wort « internationa l» nähere Angaben über die Na tur der Geschä ftstä tigkeit verbund en. 

5. Nach der Umschreibung d es Zweckes in Art. 2 der Statuten soll das geplante Unter
nehmen di e üblichen Bankgeschäfte tätigen, ausgenommen d as Sparkassengesc häft. 
Abgesehen vom Hinweis, daß sich d er Gesch äftsbereich auf die Sc hweiz, \!\Testeuropa, 
USA und Kanada erstrecke, lä ßt sich der Umschreibung nichts entnehmen, was ni cht 
üblicherweise a ls Zweck einer Bank im Handelsregister eingetragen w ird. Die Tatsache 
a llein, daß sich di e Geschäftstätigkeit über di e La nd esgrenzen hina us erstreckt, is t be i 
größeren Banken keine Besonderheit. Geschäfte mit a usländischen Kunden werden 
j edoch im Bankgewerbe nicht zum Anlaß genommen, um die Ba nk a ls solche a ls inter
na tionale zu b ezeichnen. Von einem Unternehmen, das in der Firma sich od er seiner 
Tätigkeit ein internationales G epräge zuschreibt, wird vorausgese tzt, daß dieses se in em 
ganzen Wesen entspreche, es vom Durchschnitt anderer im H a ndelsregister eingetragener 
Betri ebe unterscheide (BGE 87 I 308 oben) . Die Bezeichnung « Internationale Bank» 
wäre daher nur dann gerechtfertigt, wenn sich das U n ternehmen sowohl seiner Struktur 
a ls seiner wirtschaftlichen Bedeutung nach von d en a ndern größere n Banken mit in ter
nationa lem G eschäftsbereich untersch eiden würde. Das trifft a uf das geplante Ba nk
institut nicht zu. 

Auch der Umstand, daß die Akt ionä re zum g rößten T eil auslä ndische Unternehme n 
sind , ist unerhebli ch. Eine Aktiengesellschaft g il t nach la ndläufiger Auffassung firm en
r echtlich nicht schon dann a ls «i nternational», wenn Angehörige verschi edener Staaten 
Aktionäre sind oder dem Verwaltungsrat neben Schweizern auch Auslä nder angehören 
(BGE 87 I 310). 
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Da sich in Bern Niederlassungen verschiedener Großbanken befind en, deren Ge
schäftstä tigkeit sich a uch auf das Ausland erstreckt, würde ein Ba nkinstitut mit der Firma 
«Interna tional Bank ofBerne» aus dem Kreise der Konkurrenzunternehmen besonders 
h ervorgehoben . Hiefür fehlen j edoch d em geplan ten Unternehmen die sachlichen V or
aussetzungen . Die Firma hat da her reklam cha ften Charakter und ist geeignet, beim 
Publikum die Vorstellung zu erwecken, m a n ha be es mit einer Bank von internationa ler 
Bed eutung zu tun , wie sie auf dem Platze Bern bei a nd ern Banken nicht a nzutreffen sei. 
Es liegt somit offensichtlich eine Täuschungsgefahr im Sinne d es Art. 944 OR vor. 

6 . Stellt man nicht auf den in den Sta tuten angegebenen Gesellscha ftszweck a b, son
dern zieht man die Bankgeschäfte in Betracht, die nac h den Ausführungen d er Beschwer
deführerin tatsächlich beabsichtigt sind , so ist die gewählte Firma bezeichnung erst recht 
täuschend . Nach d en Angaben d er Beschwerdeführerin wird die neue Bank keine Privat
kunden-Konten führen und sich a uch in der Schweiz nicht öffen tlich zur Anna hme frem
der Gelder empfeh len. Die verschiedenen G roßaktionäre soll en mit ihren Tochtergesell
schaften , V ertretungen usw. die a lleinigen Kunden d er Bank sein . Das Unternehmen soll 
größere Finanzierungen und Kreditgeschä fte a uf den Eurodevisenm ärkten durchführen 
und d abei d en fina nziellen Bedürfnissen d er Tochtergesellscha ften ihrer a usländischen 
Großaktionä re dien en . Diese Angaben zeigen, daß das neue Unternehmen sich aus
schließlich ganz bestimmten Bankgeschäften mit e iner eng umgrenzten a usländi schen 
Kundscha ft widmen soll. Eine solche a uf einen engen Bereich der üblichen Bankge
schäfte beschränkte T ä tigkeit steht im Widerspruch zu der Firma« Interna tiona l Bank », 
die den Eindruck erweckt, es h a ndle sich um eine Bank mit umfassender Geschäftstä tig
keit und von interna tionaler Bedeutung. 

7. Die gewählte Firma ist aber a uch a us einem weiteren Grunde täuschend . Sie kann 
die Vorstellung erwecken, sie bezeichne eine amtlich e oder ha lbamtli che zwischenstaat
li che Organisa tion, di e zur Finanzierung durch mehrere Staa ten gemeinsam gepl anter 
Vorhaben d ienen soll. Diese Annahme liegt nahe in Anbetracht der T a tsache, daß in den 
letzten J a hrzehnten gerade a uch im Gebiete des Ba nkwesens solche überstaatliche 
Gebild e geschaffen wurden, wie di e « Ba nk für Internationalen Zahlungsausgleich» 
(BIZ) in Basel oder die « Interna tional Bank fo r reconstruction and d evelopment » 
(W eltba nk) in W ashing ton. Die G efahr einer solchen Annahme wird noch dadurch ver
stärkt , da ß die streitige Firma in englischer Sprache a bgefaßt ist, die für solche Organi
sationen häufig verwendet wird. 

8. Zu beanstanden ist soda nn auch d er Firmabcs ta ndteil «ofBernc». Zwar bedürfen 
territoria le Zusätze in substa ntivischer Form, die zur Bezeichnung d es Si tzes d er Firma 
dienen, gemäß Art. 46 Abs. 3 HRegV keiner Bewilligung, wie Art. 45 und 46 HRegV sie 
für nationale, territoriale oder regiona le Zusätze a llgemein vorschreiben. Allein das 
bedeutet nicht, daß sie unter a llen Umstä nden zulässig sind . Es muß aus dem substan
tivischen Zusatz kla r ersichtlich sein , d a ß die Ortschaftsangabc den Geschä ftss itz bezeich 
net und nicht anders aufgefaß t werden ka nn (His, Art. 944 OR N. 134). Das trifft auf 
die Präp osition «of » (d eutsch: «von », fra nzösisch: « de ») ni cht zu. Sie g ibt nicht Ant
wort auf die Frage « wo? », wi e dies bei d er englischen und d eutschen Präposition « in » 
und der französischen « a » der Fa ll wäre, sondern kennzeichnet vielmehr ein Zugehörig
keits- oder Herkunftsverhältni s. Der Zusatz «ofBerne » kann daher zur Auffassung ver
leiten, es h a ndle sich bei dem U nternehmen um ein Bankinstitu t d er öffentlichen H a nd, 
sei es d es Kantons oder der G em einde, wie dies z.B. bei der Firma « K antona lbank von 
Bern» d er Fall ist. 
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Firmenrecht 

Die Firmen Sodip S.A. und Sodibel S.A. sindfirmenrechtlich verwechselbar. 
Diese Gefahr besteht schon, wenn sie sich nach den besonderen Umständen des Falles 
wahrscheinlich auswirken wird. Das ist zu bejahen wegen des gleichen Sitzes und 
teilweise sich überschneidender Geschäftszwecke. 

lly a danger de conjusion entre les deux raisons sociales Sodip S.A. et Sodibel S.A. 
Ce danger existe dija lorsqu' il se realisera vraisemblablement, vu les circonstances 
particulieres du cas. Dans La jJresente espece, on doit admettre un tel danger car les 
deux entreprises ont leur siege a Geneve et elles ont, partiellement taut au moins, le 
meme but. 

BGE 95 II 456f. , Urteil der I. Zivilabteilung vom 28. Mai 1969 i. S. 
SGdib1;-l---S.A. gegen- Sodip S.A. ~-

E x trait des considerations: 

1 .... Le risque d e confusion existe non pas seulcment lorsquc des confusions se sont 
e ffec tivement produites, mais dej a lorsqu 'il s'en produira vraisembla blement, vu !es 
circonstances particulieres du cas (arre t Schweizer Skischule Zerma tt, du 13 mars 1956, 
RO 82 II 154 e t !es a rrets cites) . 

2. Pour savoir si un danger d e confusion existe, on comparera !es d eux raisons commcr
c ia les d a ns leur ensembl e. Cependant, lorsqu'elles contiennent des elements qui frappent 
plus que !es autres, on !es tiendra a ussi pour plus importa nts (arret Pa vag, du 14 juin 1966, 
RO 92 II 95, co nsid. 2) . Du r es te, le publie tend , pa r abreviation, a n'user que de ces 
elem ents-la (arre t Pa vag, precite, consid. 4) . S'il s'agit de noms d e fa nta isie, on temoig nera 
de plus d e rigueur car, dans ce doma ine, la liber te du choix est pa rticulierement grande. 

Les dispositions legales sur !es ra isons de commerce tendent non pas a reglem cnter 
la concurrence, m a is a garantir d es confusions, d ' une part le titul a ire de Ja raison plus 
a ncienne, vu !es droits a ttaches a sa personne et l'ensemble d e ses intere ts commercia ux, 
d'a utrc part Je public lui-mem e. D e ce principe d ecoulent deux consequences principales. 
Premierement, il peut y a voir da nger de confusion au sens de la loi a lors m em e que !es 
titula ires des d eux raisons de eommercc n'ont pas leur siege dans Je m eme lieu et, par Ja 
na ture d e leurs a ffaires, n'entrent p as en concurrence (arret Pa vag, precite, consid. 1; 
a rre t Rubinstein, du 9 mai 1967, RO 93 II 44, consid. 2 a ) . A contra rio, on sera d'autant 
plus severe que, p a r leur similitude, Je siege et !es a ffa ires des soci etes rendent !es m eprises 
plus probables (arre ts precites) . Secondem ent, Je public que la loi veut garantir du risque 
de confusion comprcnd, outre la clicntele des deux entreprises, non seulement !es per
sonnes privees qui ont a ffaire avec ellcs, ainsi !es personnes en que te d'emplois, mais en
core les autorites e t !es services publics, par exemple !es postes (arret Rubinstein, precite, 
consid. 1 a ) . 

Enfin , il ne suffit pas que l'on distingue !es raisons lorsqu'on !es lit ou les entend nommcr 
l'une a Ja suite de l'autre ; il faut, bien plus, que Je souvcnir permette d e !es differencier 
suffisamment. L'ac tion fond ee sur l'art. 956 a l. 2 C O se justifie, alors m em e que l'a na logie 
d es raisons en cause ne suggere que l 'existence d 'une rela tion, soit juridique, soit eco
nomique, entre !es cntreprises (a rre ts precites) . 

3. Dans Ja presente espece, !es vocables « Sodip » e t« Sodibel» sont des noms d e fantai-
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sie . Les deux entreprises ont leur siege a Geneve e t ellcs ont, pa rtiellem ent tout a u m oins, 
Je m eme but. D e p lus, comme Ja cour cantonale Je constate souverainement, la seconde 
jouit d e Ja notorie te. Conformement a ux pri ncipcs ra ppeles c i-dessus, ces circonstances 
appe ll ent une apprcciation par ticuli ercm ent severe du risque de confusion. 

Sa ns dou te, comm e l'alleguc Ja recoura ntc, fa u t-i l m ettre en regard , gcneralement, 
1 ' imp ression d'ensemble que font !es raisons en cause pour juger de ce ri sque. Mais il n 'c n 
reste pas rnoins qu e !es deux vocables «Sodip» et «Sodibel » cons tituent l'elernent fra p
pant d es raisons socia les et sont decisifs da ns Ja memoire d es personnes qui doivent pou voir 
les distingucr. Les elem ents cxplicatifs ajoutes a son nom par l'in timec ne peuventjouer 
q u 'un rolc negligeabl c dans Ja memoire des intercsses. C'est en vain q ue la rcco urante 
pretend le contraire : ei le se heurte, ce fa isant , aux principes d e la jurisprudence . 

Si l'o n cornpare lcs d eux vocab lcs «Sodip » e t « Sodibcl », on doit admettre a vec Ja 
Cour d e justice et par !es mem es moti fs - auxqucls il suffit d e rcnvoyer - qu' ils pretent a 
confusion . Si Je p rcmi er a cleux sy llabcs seu lcrncnl, tanclis quc Je seconcl en a trois, l'ele
ment qu i !es carac terise l'un et l'autre consiste cla ns le prefixc « Sodi», qui es t iclentiqu e 
pour chacune d es parties. 

L a recourante vouclrait precisernent quc J'on fasse abstraet ion d e ces cleux sy ll a bcs 
pour n e eonsicl crer q ue les lerminaisons, qui different sensiblcm ent dans !es deux ra isons 
socia les : car dit-elle, ccs prem ieres sy ll abes on t un scns generique, constituant l'abrevia
tion du terrn e «soeie te de distribu t ion » . Mais il cs t cla ir que, pour la p lupart des per
sonnes qu i en trent en contact avec !es d eux societcs, Je prefixe «Sodi» n'a aucun sens. II 
est du rcs tc si p eu comrn un qu e Ja rccourante n 'a pu trouver en Suisse que q uatre a utrcs 
socie tes qui l'ont utilise pour creer d es ra isons d e fantais ic; encore avaicnt-elles pou r 
but d es activites differen tes. 

L a recourante, enfin, ne saurait a rg uer de l'a rre t Pharmacal S.A. c. Pharrnac S.A., 
rendu p ar la cour d e ceans 1c 14 m ars 1950 (non pub li e) . Car ces clcux raisons, cl ont Ja 
coexistence fut jugee adm issib le, e taien t rnanifesternent derivces du rnot « pharmacie». 
Or ce terme desig ne unc b ranche cl 'ac tivite commune et, pa rtant, nul ne saura it se 
l'appropricr par un c transformatio n d e fa ntaisie pour en faire une raison sociale exclu
sive. Le cas differe csscnticllem enl de cclui d e «Sod ip » et «Sod ibel», qui ne font pas 
allusio n d e maniere generalemen t intellig ibl e a un certain gc nre d'activites. 

AO Art. l A bs.1 

Auf die zeitliche Befristung des in Aussicht gestellten Preisvorteils braucht nicht 
ausdrücklich hingewiesen zu werden; es genügt, daß die Gesamtheit der verwendeten 
W erbemittel den Eindruck erweckt, die besonders günstige Einkaufsgelegenheit 
stehe nur während beschränkter ,?,eit offen. 

Point n' est besoin qu'une indication expresse Limite dans le temjJs l' avantage 
accorde sur le prix; il suffit que l' ensemble des moyens j1ublicitaires employes eveille 
l'imjnession qu'une occasion d' acheter j1articulierement avantageuse est offerte 
pour un ternps Limite seulement. 

BGE 95 IV 157f. undJT 1969 IV l 14ss., Urteil des K assationshofes des 
Bundesgerichtes vom 13.Juni 1969 i. S. Gablinger gegen Statthalteramt 
des Bezirkes Zürich. 
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Am 12.Juli 1967 begannen in Zürich die amtlich bewilligten Ausver
käufe. In der Zeit vom 3. bis 12.Juli ließ die Moclissa AG, Zürich, im 
« T agblatt der Stad t Zürich » und im Zürcher « T agesanzeiger» acht 
große, mehrh eitlich ganzseitige Inserate erscheinen, in denen in auf
fälliger typographischer Aufmachung Mäntel, Kostüme, Kl eider, Strand
hosen,Jupes, Pulli und Bikini zu billigen Preisen angeboten wurden. Sämt
liche Anzeigen cn thielten in Fettdruck die \;\,' orte « prix choc » und in 
kleinerer Schrift den Hinweis « auf Extraständern zum Aussuchen » ; drei 
der Inserate verwendeten den Ausdru ck « Riesenauswahl ». 

Vom 12. Juli 1967 an waren vor dem V erkaufsgeschäft der Modissa am 
Limmatqu ai Aufhängctafeln angebracht, deren Aufschri ften ungefähr 
den Inseraten entsprachen. Überdies waren die Schaufenster mi t Streif-
bändern versehen , die «Extraständer » ankündetcn. 

-------

D as Sta tthaltcramt des Bezirkes Zürich bestrafte Gablingcr als verant
wortlichen Leiter der M odissa AG wegen V cranstaltung eines Ausnahme
verkaufes ohne amtliche Bewilligun g mit einer Buße von Fr. 90.- . D er 
Ein zelrichter in Strafsachen des Bezirksgerich tes Zürich sprach Gablingcr 
auf dessen Einsprache hin frei . Das Obergericht des K antons Zürich ver
urteil te Gablingcr zu einer Buße von Fr. 90.- . Das Bundesgericht ha t die 
dagegen gerichtete staatsrechtliche Beschwerde und die Nichtigkeits
beschwcrde an den Kassationshof abgewiesen. 

KG Art.4 und Art.5 

Benachteiligung in den Preisen oder Bezugsbedingungen im Sinne von Art. 4 KG 
lieg/ vor, wenn ein Kartell für die gleiche Leistung aus Gründen, die mit dem 
Gegenstand des Geschäftes als solchem nichts zu tun haben, verschiedene Preise und 
Bezugsbedingungen festsetz /. 
Eine Vorkehr eines Kartells ist o~jekliv geeignet, einen Dritten in der Ausübung 
des W e!Lbewerbs erheblich zu behindern ( Art. 4 Abs.] KG), wenn im konkreten 
Fall die Benachteiligung fü/zlbar genug ist, um das wirtschaftliche Verhallen des 
Betroffenen zu beeinflussen, d. h. um seine Frei/zeit in der Gestaltung seiner wirl
schaftlic/zen Tätigkeit zu beschränken . 
Das Kartell hat die Tatsachen zu beweisen, die den Richter zu überzeugen ver
mögen, daß die benachteiligenden Vorkehren ausnahmsweise durch überwiegende 
schutzwürdige Interessen im Sinne von Art. 5 KG gerechtfertigt sind; diese Bestim
mung ist eng auszulegen. Bei der Entscheidung darüber, ob ein Kartell die Förde
rung einer im Gesamtinteresse erwünschten Struktur eines f1Virtschafiszweiges 
( Art. 5 Abs.2 lit. c KG) bezweckt, sind die besonderen Umstände des Einzelfalles 
zu, berücksichtigen; der bloße Hinweis auf Präzedenefälle genügt nicht. 
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Il y a discrimination en matiere de prix ou de conditions d' achat, au sens de l' art. 4 L. 
Gart., lorsqu'un cartel fixe des prix dijferents ou des conditions differentes pour la 
meme prestation, sur la base de considerations etrangeres d l' ohjet direct du marche. 
Une mesure prise par un cartel est objectivement de nature d entraver notablement un 
Liers dans l' exercice de la concurrence ( arl. 4 al .1 in fine L. cart.) si, dans le cas 
concret, la discrimination est assez sensible jJour ajfecter, direclement ou indirecte
ment, le comportement economique de la per sonne visee, c' est-d-dire jJour limiter sa 
liberte dans l' organisation de son activite economique. 
Il appartient au cartel d' apporter la preuve de faits qui permetlent au juge de se 
convaincre qu' exceptionnellement !es mesures discriminatoires se justifient par des 
interets legitimes preponderants au sens de l' art. 5 L. cart., disposition qui doit 
etre interpretee strictement. Pourjuger si un cartel vise d promouvoir une structure 
souhaitable dans l'interet general ( art. 5 al. 2 lettre c L. cart.), ilfaut examiner !es 
faits propres d chaque situation concrete; il ne suffit pas de se riferer d des precedents. 

BGE 94 II 329f. und Sem .j ud.1969, 545 undJT 1969 I 647, Urteil der 
I.Zivilabteilung vom 5. November 1968 i.S. Rentchnik gegen Compa
gnie britannique et amerieaine de tabacs S.A. und Mitbeteiligte. 

A. J acques R entchnick es t negociant en tabacs a Geneve. II vend notamment des 
cigarettes fabriquees par quatre societes anonymes qui ont leur siege dans Je canton de 
Geneve, a savoir Ja Compagnie britanniquc et americaine de tabacs S.A., exte nsion 
suisse, Ja S.A. Ed. Laurens, «Le Khedi ve», extension suisse, Ja S.A. United Ciga rettes 
Company Ltd et Tabatex S.A. Ces quatre societes sont m embres de !' Association suisse 
des fabricants d e cigarettes ( en abrege: ASFC), a Fribourg. 

Au niveau d e Ja production, le commerce des cigarettes indigenes est domine par 
!' ASFC. Les grossi stes specia listes de Ja branche du tabac se sont groupes egalement en 
une association. En dehors de celle-ei, d'autres organismes follt Je commerce d e gros des 
cigarettes. Ce sollt llOtamment !es centralcs d es societes d'achat et !'Union suisse des 
cooperatives de collsommatioll . Jusqu 'en 1958, lcs fabricallts, !es grossistes et certa ins 
magasins specia lises se coll curren,;:aient pour li vrer a ux detaillants. 

En 1958, l'ASFC et!' Association des grossistes specialistes de la brallche du tabac sont 
convenues d'une nouvelle reglem entatioll du marche sur Ja base d'ull proj et etabli par 
!'Institut d'organisa tion industrielle de l'Ecole polytechllique fed erale. En vertu de cet 
accord, la clientele a ete repartie entre les fabricants et !es grossistes: lcs fabricallts ne 
livrent plus qu'aux grossistes, aux centrales des societes d'achat e t aux «detaillants 
specialisees» . Ceux-ci sont definis desormais selon des criteres precis arretes par !' ASFC 
d'entente avec !es grossistes . Ils sont ravitailles d irectemellt par !es fabricants aux prix 
dit de fonction. 

Jusqu'au d ebut de l'allllee 1967, l'ASFC exigeait du « detaillant-specialiste» 
a) qu'il realise un chiffre d'affaires minimal par Ja vellte de cigarettes; 
b ) qu'il vend e principalement d es art iclcs de la branche du tabac et qu'il amenage soll 

local en consequence; 
c) qu'il limite la velltc du «mi-gros» a Ja quantite venduc eil 1957 et qu'il reserve cette 

vente aux cafetiers-restaurateurs e t aux h6teliers, a l'exclusioll de tous autres revelldeurs. 
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11 y a en Suisse environ 1350 «dct:a illants-speciali stes» et environ 120000 detaillants 
ravita illes par !es grossistes. 

R entchnick prercnd que, des Je dcbur de l'annee 1967, la limitation de Ja vente du 
« mi-gros » a ete a bolie. Les defcndercsses et intimees le conres tenr, soutenanr que le 
principe de Ja limita tion a ere m ainrenu , mais qu'il n'cs t plus appliquc srrictemenr. Les 
juges du fait n'ont pas elucid e ce point. 

Rcfusant de se soumettre aux conclitions requiscs du «cletaillant-specialiste», R ent
chnick n'obti ent plus de li vraisons d irec tes des quarre fabricants susnommes. 11 doit se 
procurcr ]es cigarertes de leur fabrication par l'inrermediaire des grossisres et ne beneficic 
plus d es prix d e fabriquc . 

B. Par exploit du 30 mars 1967, Rcntchnick a ass igne devanr Ja Cour d e justicc du 
canton d e Gen evc la Compagnic britannique et americaine de tabacs S.A., exrension 
su isse, Ja S.A. Ed. Laurens, «Lc Khedive», extension suisse, Ja S.A. United Cigarettes 
Company Ltd et Tabatex S.A. 

Fonde sur Ja loi fedcrale du 20 dcccmbrc 1962 sur !es cartels et organisa tions analogues 
(LCart. ), le demand eur conclut a ce qu'il plaise a la cour: 

a) declarer illicite le refus par !es defenderesses de ravitailler directement Je demandeur 
cn cigaret tes d e leur fab ricati on; 

b) enjoindre aux dcfenderesses d e reprendre leurs li vraisons au demandeur «au prix 
de fabr ique de fonction », saus la menace d e l'application de l'art. 292 CP; 

c) condamner solida irement !es defenderesses a payer au demandeur une indemnite 
de 23 71 3 fr. 25 avec interet a 5 % d es le I er janvier 1965 pour Je dommage qu'elles lui ont 
causc des Je 1er mars 1963, les droits du demandeur etant reserves pour le dommagc 
posterieur au 31 dccembre 1966. 

Le demandeur a porte ulterieurement ses conclusions pecuniaires a 66508 fr. 95 avec 
inreret a 5 % des le l er janvicr 1965. Il a reclame cn ourre une somme d e 10 000 fr. avec 
inrerer a 5 % des le 15 fcvrier 1964 a titrc de repartiri on du tort mora l. II a requis egalement 
un e astrcintc de 100 fr. par jou r de retard dans Ja reprise des livrai sons. 

Rentchnick a intentc aux defenderesses, dcvant le Tribuna l d e premiere insrance d e 
Geneve, une autre act ion, fond ee sur !es art. 28 CC et 41 CO, concernant Je prejudice 
anterieur a l' entree en vigucur de Ja loi sur !es cartels (15 fevrier 1964). Il offre d'imputer 
sur l'indemnirc qui lui sera a llouec dans Ja presentc cause la somme qui lui sera payec en 
vertu du jugement rendu da ns l'autre proces. 

A l'appui de ses conclusions, 1c demandeur a llegue que Ja signarure du « bulletin 
d'engagement» exige des «deraillants-specialistes» resrreindrait sa liberte. 11 se prerend 
victimc d'un boycott, attendu que !es mesures arre tees par !' ASFC e t appliquees par !es 
defenderesses l'obligent a se ravitai ller par l'entremise des grossistes et que sa marge de 
benefice est ainsi reduite. II voit aussi une discrimina tion dans Je fait que, selon !es deci
sions de l' ASFC, !es fabr icanrs fournissen t direcremenr, e t sans exiger d'eux aucun engage
m ent, de gros clients reis que la centrale d'achats USEGO, Ja societe Kiosk AG, !es fede
rations de societes cooperatives (U.S .C. et S.C.S.C.), comme aussi dans Je fait que certa ins 
grossisres, approvisionnes a u prix de fabrique, exploitent des magasins de detail. 

Les defenderesses ont conclu au rejct d e Ja demandc. Elles contestent que Je demandeur 
soit l'objet d'une discrimination. Subsidiairement, elles invoquent d es interets legitimes 
preponderants. 

C . Statuant 1c 10 mai 1968, Ja Premiere Chambre de Ja Cour de justiee du canton de 
Geneve a deboute R entchnik de ses conclusions. Ce jugem ent es t m otive, en bref, comme 
il suit: 



- 144-

Les mesures clont se plaint 1c clemandeur sont prises en vertu cl'un accorcl entre 
l ' ASFC et l' Association d es grossistes . Cette entenle constitue un cartcl au sens de l'art. 2 
LCart. En revanche, 1c clemancleur n'a pas etabli que Je privilege reconnu aux cletaillants 
specialistes a i t mis en <langer ou meme entrave notablement son «existen ce economique», 
pas plus que ccllc des 120000 cle ta illants orclinaircs de Suissc. C'est parce qu'il y voit son 
interet qu c Rentchnick refusc d e signer 1c bulletin cl'engagcment. Le seul fa it que, comme 
n'importe quel autre cl etaillant, il cloivc chosir entre lcs avanlages attachcs a Ja position 
de cletaillant speciali stc ou de cletaillant orclina ire et ne pu isse cumulcr ces avantages, 
ne constitue pas une entrave a Ja concurrence au sens d e l'art.4 L Cart. 

Au cl em eurant, m em e si !es m csurcs incrimin ccs tombaien t sous le coup de l'art. 4 
LCart., elles bencficieraient de l'exception statucc par l'art. 5 de la loi. Se refcrant a 
l'arret Alex M a rtin S.A. c. ASFC du 16 mars 1965 (RO 91 II 25), la cour cantonale 
constate que la rcpa rtition des vcn tes entre !es fabricants et !es grossistcs, clestinee a assai
nir !es m e thocles d e clistribution, est une m esure visant a promouvoir une structure sou
haitabl e clans l'in terct gencra l. 

La cliscr imination n'cst pas excessivc par rapport a u but de la reglcmentation. 
R entchni ck sc trou ve clans la meme situation que les 120000 detailla nts ord ina ires etablis 
cn Suisse. Et Je fa it que la margc du gross iste s'ajoutc au prix p ayc par le cletaillant est 
normal. 

L 'argument tirc de Ja li vraison a ux gra ncl es ccntrales cl'achat n'est pas concluant. 
Tout comme lcs g rossistes, ces organismes assumcnt en effet !es frai s de Ja cli st ribution aux 
clifferents points d e vente. 

Quant a ux grossistes qui exploi tent eux-mcm cs un commcrcc de cletail , on cn cl cnombre 
15 en Suissc, clont un scu l a Geneve. Pour critiquable que soit la cliscrimination clont ils 
ben ef-ic icnt , leur nombrc est si res treint qu'i ls ne peuvent pas exerccr unc influence 
nota blc sur !es r egles normales de 1a concu rrence. 

D . Contre cejugemcnt, Rentchnick recourt en reform e au Tribuna l fecl eral. II p ersiste 
clans ses conclusions. A titre subsicl ia ire, il conclut a l'annulation clu jugement clefere, en 
vertu d e l'art. 64 OJ, et au renvoi de la cause a l'autorite cantonalc en vue de cleterminer 
lc montant de son prejuclice. 

Les intimees concluent a u rcj et du recours. 

Consideraut en droit: 

1. L es faits a llegucs par !es parti es el qui ne sont pas constates clans Je jugc ment clefere, 
notamment leurs cl emonstrations avec chiffres a l' appui, sont d es a llegations nouvell es, 
irrecevables clans Ja proceclure de recours en reformc (art. 55 al. 1 let tre c et 63 al. 2 OJ ). 

2 . Selon l'art. 4 LCart. , sont illi cites !es m esures prises par un cartel, lclles notamment 
« l'intercliction ... de li vrer d es m archandises ... , !es cliscriminations en matiere de pr ix ou 
d e concli tions cl'achat ... , lorsqu' cll es visent a ecartcr d es tiers d e la coneurrence ou a !es 
entraver notablement clans l 'exercice de cel le-ci » . 

a) Le refus d es intimecs d e li vrer leurs cigarettes au recourant au prix de fabrique est 
la manifes tation cl'un accorcl qui li e !es associat ions de fab ricants et d e grossistes. Avec 
ra ison, !es parties ne contcstent pas que cet accorcl constitu e un cartel au scns de l'art. 2 
de la loi. 

b ) L'interclict ion d e livrer d es marcha nclises, tout comme !es cliscriminations en 
matiere de prix ou de cond itions cl'achat, est un e mesure qui tombe sous Je coup de 
l'art.4 LCart. d es qu'elle apparait cliscriminatoire, c'est-a -clire lorsque Je cartel accorcle 
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! ' ccrta ins concurrcnts un a vantagc q u 'il rcfusc aux a utres. II sera it lic itc, a u rcgarcl de 
aar t.4 L Cart. , que d es fa bricants rcf"uscnt de fac;o n gcncra le tel m od e de livra ison, pa r 
excm ple q u' ils rc f"uscnt de livrcr a u dctail , et par tant de vcndrc leurs prod ll its d irectcm ent 
a ux dc ta ill a nts. II cst a ins i loisible a un cartcl ou a un e organisa ti on analoguc de sc borncr 
a livrer en g ros. L c rcfus d e livrcr se lon cl'au tres moda lites n'cs t pas proh ibc p a r l'art.4 
L Car t. tant que !es livra isons cn gros sont conscnt ics a tout achc tellr qu i cn acccplc lcs 
condi tio ns gc ncralcs, c 'est-a -d irc d es condit ions fixccs sans egard a u fa it que ce t ac he
tcur so it affi li c Oll non a une associat io n et quelle q uc soit la fa c;on clo n t il organisc la 
rcvcn te. De rn cme, lcs «d iscrimin a tions cn m a ti ere de prix Oll d e condit ions cl'acha t » 
supposcnt CJ llC lc eartcl fixe des prix cl iflcn·n ts ou des conditions di ffere ntes pollr la mem e 
prcs tat ion, sur Ja basc d e eonsidcra lions e tra ngcrcs a l 'obj et cl irec t du m a rchc. E n rcvan
che, des d i!Te renccs d e prix q ui trou n :nt lc ur contrcpani c da ns llt1 scrvicc de l'aehetell r, 
tel quc la cl istribut ion ou le transpor t d e marchanclises, o u encore un d ucroirc, ne consti 
tuent pas unc « cliscr im ina tion » a u scns de l'art. 4 L Car t. 

c) En l'csprcc, l'organ isation cartcll a irc clon t !es in timccs fo nt part ic rcfusc a u rccou
ra nt la livra ison cl irec te d e cigarcttcs pa r les fab rica n ts e t l 'obligc a s'approvisionner chcz 
lcs gross istes, it d es cond itions plus oncrcuscs. E lle agit de la sorte parce q ue R cntchni ck 
r cf"usc Ju i-m cme de souscr ire des cngagcmcn ts rc la tifs i1 l'organisa ti on de son co mmerce, 
it la pa r t fa ite d a ns l 'a m enagcrn cn t d e ses magas ins il l 'cxposit ion des a r ticlcs de la branche 
e t, surto ut., a la limita tion d e cer ta ines vcntcs (m i-gros) . Le rcfus de la li vra ison clircctc 
par lcs in tim ces a a insi pour causc Je rcfus du recouran t de se confo rmcr il cc-r ta incs regles 
de cond ui tc a u suj et d e l ' util isa ti on e t d e Ja rcvcnte des mareha ndises. I I s'agit clo ne d 'une 
mesure cl iscri m inato ire qu i tombe sous 1c cou p de l'art. 4 L Ca rt. 

d ) Sans cl ou te eer ta in cs des cond iti ons imposecs pcuvcnt-ellcs, d u point d e vuc d es 
fabri eanls, tro uver une just ifieation da ns llnc p romotion des ventes qu c le co mmcr~·ant 
spccia listc assu rc rni cux q uc scs concll r rcnts . II es t concevable cn cffct CJ llC, g räcc a lcll rs 
conna issances particll liercs c l pa r lc fa it qu 'i ls vc ncl ent exclusivem cnt o u p rincipalem ent 
d es articlcs d e la b ra nche, lcs de ta illan ts specia listcs favorisen t u ne d istri bu tion p lus 
!a rge et m cilleurc des produils fabr iqu es. M a is ce l c lcm cnt doit etre cxami nc a u titre d es 
intcrcts legit imes preponclcrants qui , sclon l'art.5 LCa r t. , justi fi enl exccp ti onnell cm en t 
d es cntravcs a Ja eonncurren cc. 

3. Les mcsures prises par u n cartcl ne so nt ill icites qu c « lorsq ll 'ell cs visen t a ccar tc r 
des ticrs de la concurrcnce ou a les cntraver no ta bl cm cnt da ns l'excrcice d e ccll c-ci » 
(art. 4 a l. l in fi nc L Cart. ) . 

a ) Lc Lcrm c « \·iscn t » n c signi fi c pas q uc le lcgisla tcur ai t pose une cond i tion subj ec ti ve. 
Po int n'es t bcso in quc la m csure incriminec p rocedc cl' ll nc intenti on d cterm ince de son 
au tcur. II fa u t et il su/Ti t qu 'objecti\-cmcnt , la mcsurc cn qucstion soit de nature a cn travcr 
la concurrcnce (RO 91 II 3 16, consicl. 3) . T el cs t le cas d u rcfu s de livrcr des cigarc ttes 
au rccoll ra nt a u p rix de fabriqll c. 

b ) L 'cntrave a la concurrcnce n 'cst illi cite en vertu de l 'a rt.4 LCart. que si e il e es t 
nota blc. E n clep it des cri t iqlles forrnu lees pa r la cl oc trin c (cf. pa r cxemple D ESCHENAUX, 
La n oll vcllc j urispruclen cc d u Tribuna l fcdcra l en m a tierc de boycott e t l'avant-p roj ct d e 
loi su r les cartels, Wirtscha rt und R echt 196 1, p . 137 ss., no larnrn cnt 148) , le lcgislateur a 
int rod ui t cle libcrern en t cct te exigcnce cn cons iclcrant que « l'cn travc de peu cl ' im por tance 
qui n' iniluc pas profonclement sur l'ac tivite cl' un Olllsicl er » ne tornbe pas sous lc COllp de 
l' a r t. 4 L Car t. (c f. l\ikssage d u Conseil fcdera l d u 18 scptembre 196 1, FF 196 1 II 549ss., 
5 77; D ESCHENAux, RDS 1968 I 85) . Da ns l'arrc t M inicra AG (RO 90 II 5 12, consicl . 8) , 
confirme sur cc poin t pa r l'arret Sesslcr (RO 9 1 II 3 18, consid. 3 in fi nc) , le T r ibunal 
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fecleral a releve que, par sa nature m eme, l'atteinte aux droits de la personnalite sur la
quelle est foncl ee la prohibition du boycott ne peut resulter que d'une entrave d'une cer
taine intensite a la liberte economique. II a d enie la qualite d e «notable» a une entrave 
passagere ou si legere qu'elle n 'en traine que des inconvenients de peu d ' importance. 
Dans l'arret Scssler, il a juge qu'une discrimination qui se traduisait par une diminution 
d e 3°!o0 du gain brut de l'intercsse ne constituait pas une entrave notable a la concurrence 
(RO 91 II 319ss. , consid.4). 

Cette jurispruclence a e tc critiquee par NlERZ (RJB 1967 p. 18ss. et Das schweizerische 
Kartellgesetz, Beme 1967, p.44), qui s'insurge contre le recours a un critere quantitatif 
pour a pprecier le caractere notablc de l'entrave. Pour cet auteur, toute atteinte a la 
libertc de concurrence, legere ou non, lese !es clroits d e la personnalite, e t partant est 
illi cite; l'entrave est nota ble des que la victime a un interetjuriclique a en clemancler la 
suppression . 

Peut-et rc l'arret Sessler a-t-il etenclu quelque peu le champ d es m esures permiscs, 
sans tenir suffisamment compte d e l 'hypothese, cl'a illeurs non realisee, cl'une plura li te 
cl' entraves minimes en soi, m a is clont l'accumulation peut peser lourd ement (cf. MERZ, 
Das schweizerische Kartellgese tz , p. 44s.). Quoi qu'il en soit, le juge ne saurait s'affran
chir du criter e quantita tif qui resultc du texte lega l ( cf. d a ns ce sens Sc1-rÜRMANN , Bundes
gesetz über Kartelle und ä hnliche Organisationen, p. 70 s.). E n revanche, l'a r t. 4 LCart. 
doit etre interprete selon le principc fonclamental d e la loi, qui rcposc sur le respect du 
droit a la libre concurrence con c; u commc une libcrte personnelle. Aussi bien, taute 
entrave a cette liberte d oit-ell e en principe et re qualifi ee de notable, a moins qu'elle ne 
soit si legere qu'elle n'entrain c que d es inconvenients d e peu d'importa nce, lesq uels 
n 'auraient a ucune portee pratique sur la liber te d e clecision d e l'interesse, qui est au foncl 
1c bien protege. 

Comme le releve D ESCI-IENAUX (RDS 1968 I 85 ) , l'interpretation du terme «nota ble» 
doit e tre pruclente. Le juge sera attcntif aux repercussions d'une di scrimination en soi 
minimc sur la libcrte d'ac tion d e la personne visee, sur la structure et le developpement 
d e son entreprise. Peu importe, nota mment, que, malgre la discrimination, le comm ercc 
de l'o utsicler n' a it pas ete ruin e, m a is qu ' il a it pu se developper favorablement (arret 
G iesbrecht, RO 86 II 365ss., 380, consid.5a). II appartient au juge saisi d'une action 
intentee par la victimc de mesurcs prises par un cartel ou une organisation analogue d e 
constater cn quoi consistc la di scrimination et de rechercher si, dans le cas concre t, cet te 
discriminat ion cst assez sensible pour affecter, direc tement ou indirectcment, le com
portement economique du dcmandeur, pour limiter sa Jiberte dans J'organisation d e son 
activite economique. Dans !'a ffirmati ve, la discrimination cs t notable au sens d e l 'art. 4 
LCa rt. 

4. Sclon le jugement clefere, Je rccourant n'a pas etabli que, du fait de l'avantage 
reconnu aux deta illants specialistes - qui n e sont que 1350 - «J'existence economique» d es 
120000 detailla nts ordinaires que compte la Suisse et particulierement la sienne propre 
«soit mise en clanger ou meme notablement en travee» . Mais la n'est pas Ja quest ion. 
L'art.4 LCa rt. vise l'entrave a la concurrcnce. La notion «d' entrave nota ble a la con
currence» ressortit au clroit. II incombait a la cour cantonale d e constater !es faits consti
tutifs d e l'entrave, de dire en quoi consiste Ja discrimination, d'exposer !es effets d e cctte 
discrimina tion sur Ja liberte de decision du d emandeur, afin d e permettre a lajuridiction 
de reforme d e verifier si eile faisait un c saine application d e J'art. 4 LCart. L e jugem ent 
attaque ne satisfait pas a ces exigences . II ne contient aucune indication sur !es differences 
d e prix ni sur !es chiffres d e ventes. Les renseignem ents - en partie contradictoires d 'ail-
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leurs - qui figurent d ans les memoires des parties ne sauraicn t y suppl eer. II n'appartient 
pas non plus au Tribunal fcderal de reconslituer un ctat de fait sur Ja base du dossier, 
alors que vraisemblablcment l'assistance d'un expert scrait utile sinon necessaire. 

La cour eantonalc releve eneore que c'est parcc qu ' il y voyait son intcrct quc Rent
chnick a refuse de signer Je bulletin d'engagement qui, en contrcpar ti e d'une lim ita tion 
de son activitc commercia le dans Je domaine du mi-gros, lui aurait valu l'avantagc d'etrc 
ravitaille directement par les fa bricants. II ne saurait prclendre, selon lesjuges gencvois, 
cumulcr !es avantages des cleux statuts. O r ce raisonnemcnt est conlraire a l'esprit de la 
loi sur !es cartels qui tcnd precisement a garantir a chacun 1c droit d'organiser libremcnl 
son activitc economique, sans etre oblige, par des associations auxqucllcs il n'apparticnt 
pas, d e se conformer a des limitations de la libre concurrence, lim itations que la loi 
proscrit en principc (cf. a rret Giesbrecht, RO 86 II 380, consid. 5 a, qui enonce des regles 
cncore valablcs sous l 'empire de Ja loi nouvclle) . 

5. La cour cantonale a juge par surabondancc que, meme dans l 'hypothese ou !es 
conditions de l'art. 4 LCart. seraient reunies, l 'action de Rentchnick devrait ctre rcjetee 
de toute maniere en vertu de l'art.5 LCart. Sc referant a l'arret Alex Martin S.A. c. 
ASFC (RO 91 II 25ss.), eile estimc que lcs rnesures discriminatoircs prises par !es inti
mees envers le recourant sera ient justifices par des interets legitimes preponderants, 
attendu qu'clles visent a prom ouvoir une structur e souha itablc dans l'interet general. 
Si le jugem ent defere etait fondc sur CC point, l 'action serait vouee a l'echec, quelle que 
soit la dccision quant a l'illiceite des rnesures cartellaires au regard de l 'art.4 de la loi. 
Aussi faut-il examiner si !es rnotifa invoq ues par Ja juridiction cantonale sont conforrnes 
au droit federal. 

a ) Aux terrnes de l'art. 5 al. 2 let tre c L Cart., peuvcnt notarnmcnt etre justifiees par des 
intercts leg itim es preponderants !es rnesures qui visent «a prornouvoir dans une branehe 
ou un e profession, une st ructure souhaitablc dans l' intcret general». Le Message du 
Conseil fedcral expose que la sauvegarde d'une structure est souhaitab le si elle tcnd a 
produire «un cffct aceeptable du point de vue econornique» (FF 196 1 II 585); il rnet 
en garde eontre «des modil1cations trop brusques affec tant !es slruelures ceonorniques», 
qui peuvent avoir «des effe ls d'ordre socia l regrettables» (loc. cit., p.584). Fonde sur 
ces declarations, qui l'i nvi taient a une certa ine rctenue, le Tribunal fcderal a juge que 
la limitation conventionnelle du cornmerce de gros des cigarettes indigenes par un accord 
entre fabricants et grossistes, qui s'ctaient entendus sur un partage de la clientele, avait 
cree, d'une fa1,on encore imparfaite mais en marquant un progres reel sur l'ancien etat 
de choses, « une structure mieux approprice a l'interet genera l ». II en a conclu que cettc 
rnesure d e rationalisation se justifiait par des interets legitimes prcponderants au sens 
de l'art. 5 al. 2 lettre c LCart. (RO 91 II 25ss., notamment 35, consid. 3 e). 

L'arret Alex Martin S.A. a ete crit ique par MERz (RJB 1967 p. 23 s.; Das sch weizeri
sche K a rtellgesetz, p. 62 ss.), qui lui reproche cn parliculier de faire un e application 
tres !arge de la notion de «structu re souha itable dans l'interet gencra l », laquelle es t 
d evenue «une structure mieux appropriee a l'interet general», et par DESCHENAUX 
(RDS 1968 I 88ss. ) . Si Ja clecision p rise dans Ja cause Alex Martin S.A. sejustifia it par de 
bons motifs, notamment en ra ison de l 'effort de rationalisation entrepris et du progres 
incontestable que marquait l'organisation cartell aire par rapport a l'ancien etat du 
marchc de gros des cigar cttes, et si ce tte clccision dcmcurait dans le cadre d'une inter
pretation !arge du texte legal, on doit convenir avec !es auteurs prccites qu'unc appli
cation a ussi prndente de la loi sur les cartcls pourrait a la longue trahir l 'csprit de cette 
loi e t affaiblir son efficacite. Ainsi que Je relcve DEsCHENAUX (L'esprit de la loi sur cartels 
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Etudes de droit eommereial en l'honneur d e Paul Carry, G eneve 1964, p.218), «dans la 
e oneep tion du legislateur, la libre eoneurrenec represente une valeur supraprivee, qui 
est a/Tcetee d e l'indiee de l'interet general . .. Seuls d es interets prives qui sont positive
ment dans l'interet general, e'cst-a-dirc qui favorisent un devcloppemcnt h eureux d e l'eeo
nomi c nationale, pcuvent scrvir ajustifier d es entraves a la eoneurrenee d e tiers». Cc tte 
interpretation d e la loi est commandee p a r l'analyse des exemples donnes a l'art. 5 LCart., 
qui l'emporte sur l 'opinion exprimee dans le M essage du Conseil federal. II faut clone 
appliquer plus strietement la loi et exiger du eartel la preuve d e faits qui permettent au 
juge d e se eonva inere de l'existenee d'interets legitimes preponderants a u sens d e l'art. 5 
LCart. 

b ) En l'espeee, la eour eantonale s'cst bornce a se referer aux faits exposes et a ux appre
eiations donnees dans l'a rret Alex M a rtin S.A. Mais d a ns ee ttc eause, a laqu elle le reeou
rant n'e tait pas parti e , le Tribunal fcderal avait a examiner si la limitation eonvention
nelle de la eoneurrenee entre !es fabricants e t !es grossistes, qui s'etai cnt entendus pour se 
p a rtager la clientclc e t qui avaicnt assorti leur aeeord d'une limitat ion d e la eoneurrcnee 
en tre !es g rossistes par le j eu d'un e eaisse de eompensation, visait a promouvoir une 
structure souhaitable dans l'interc t general (cf. art.5 al.2 lettre e L Cart. ). L'action du 
reeoura n t pose la question de l'ineidenee d e ee partage d e la cli entele entre fabrieants et 
grossistes sur la position d'un dctaillant qui, non sculement n'etait pas par ti e a l'aeeord 
de partage, m a is en ctait en qu elque sorte l'o bj e t, d e m em e que !es 120000 d etaillants 
ordinaires e ta blis en Suisse. C'est un aspeet de la reglem enta tion du march e sur lequel 
le Tribunal federal ne s'est p as pronconce d ans la ca use Alex J\,fartin S .A. Lc fait d ' in
clurc dans la cliente le d es fa briqucs !es «cletaillants-specialistes », c'est-a-clire d e creer 
dans le commercc de detail une ca tegori c « privilegiee», definie selon d es criteres qui 
paraissent variabl es et qui ont en fait varic, n'es t p as neecssairemcnt un c lement esscnti e l 
de l'a ccord conclu en tre fabricants et g rossistes. S:ms doute, eomme 1c releve la eour 

cantonalc, la suppression d e crite rcs rclativem cnt severes pour la reconnaissa nce d e la 
qualite d e d e ta illant sp ecialisc - que postule le recourant - pcrturbcrait l'aecord en 
question. Mais cela ne signifie pas encorc que l'organisation con ventionnelle du marchc 
de gros serait eompromise. Et ce n'es t pas parce que, considere sous l ' un d e ses aspects, soi t 
la concurrence entre fabrican ts et grossistes ou entre grossistes , cet accord a e te juge eco
nomiquemen t aceeptable qu'il doit e tre considere comme intang ibl e. D 'autres cr itercs 
d e partage d e la distribution, foncles sur des e lem ents mieux en ra pport avee !es services 
r endus par !es partenaires respectils - tels par exemple un e definition des ventes en gros -
sont concevables egalem cnt. Au surplus, il ne s' agi t pas seulement d e poser d es c riteres 
pour definir Je d c taillant , mais a uss i et surtout d 'apprecier la p ortee cl'une limitation de 
la liberte d es commen;:ants auxqucls ce sta tut es t r econnu , limitation clont on p eut clou tcr 
qu 'ell e soi tun element essenticl de l'accorcl . L a refercnce pure et simpl e aux constatation s 
d e l'arre t Alex J\1artin S .A. n e saurait des lors etre assimilee a la constatation d e faits 
constitutifs d'intcrets legitimes preponclerants par rapport au droit du recourant d' exer
cer sa liberte economique. 

Du reste, le jugc saisi d'une contcstation relative aux cartels, qui touche a la liberte 
indi viduell e, ne doit passe borner a statuer sur la base cl'un e appreciation somma ire par 
referencc a d es prececlents. II doit cxamin er !es fa its propres a chaque situat ion concrete. 
Or le jugement defere n e contient pas la constatation d es faits qu'il incombait aux intimees 
cl'etablir. Sur ce point egalement , un e expertise eüt ete utile, voire n eccssairc. Et si la 
cour cantonale avait a resoudre une question de principe, eile pouvait requerir l'avis de 
la Commission des cartels (art.19 al.2 LCart. ) . 
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6. Conformem ent a l'a rt. 64 OJ, le j ugement a ltaque cloit ctre a nnule e t la eause ren
voyee a l'autori tc cantona le pour qu'elle complcte ses constatat ions de fait clans la m esure 
ou des preuves on l cte regulierement offrrtes se lon le clroit de proceclure cantonal et pour 
qu'elle s tatue a nouveau . Sur le vu de l'etat de fa it complete, la juricliction cantonale 
examinera si les m csu res cliscrirnina toires prises par lcs intimccs en vers le recourant 
visent a l'entraver notab lement dans l'exerc ice de la concu rrence, a u scns de l'art. 4 LCart. 
tel qu'i l est interprctc dans le consicl. 3 ci-dessus. Dans !'affirmative, la cour can tonale cl ira 
si, exceptionnell cm ent, les entraves a Ja concurrenee imposces pa r les int imees a u recou
rant son t lic ites pa rce q ue j ustifi ees pa r des interc ts legitim es prcponderants au sens de 
l'art. 5 L Cart. e t du consicl. 5 ci-dessus. E lle appliquera a lors, le cas echean t en complctan t 
l 'eta t de fait sur ce point egalement, lcs principes de subsicliarite et de p roportionnali te que 
la clisposi tion legale prccitee comma ncle d 'observer. 

En revanche, la cour can tona le n'a u ra pas a reprenclrc l'examen de de ux argum ents du 
rccourant qu i peuvcnt etre refutes en l'etat. D ' un e part, Ja cl iscrimination a l'egarcl des 
ce ntra les d'achat clont se plaint R entc hnick esl obj ec tivem ent j ustifiee, car ces centra les 
assum ent lcs fra is de cl ist ribu tion a ux points de vente a u cleta il e t remplissent ainsi une 
fonct ion equivalente a ccl le du grossistc.:. D 'autre pa rt, en ce qui concerne lcs grossistes 
qu i exp loi tent un cornmerce de d cta il, le jugcmcnt: dcfere constate en fa it quc leur cas 
cs t exceptionncl. 11s son t 15 en Sui sse, clont un seu l a Gcneve. L a cour cantonale en d eduit 
quc l'existence d e cc c01nmerce ne sa ura it concurrencer serieusem ent le recoura nt. Mais 
surtout, la loi sur les cartels n'empeche pas un grossiste d'etrc auss i d c ta illa nt et l'on n e 
voit pas en quoi le fait que tel grossiste vcnde une pa rtie de sa marcha nd ise clans un m aga
sin d e de tai l const itue une atteinte a u princ ipe de la li bre concurrence. 

Par ces motifs, le Tribzmalfideral 

Admet le recours, annu le le jugemen t renclu le 10 m a i 1968 par Ja Premiere Chambrc de 
Ja Cour de justice du canton d e Geneve et renvoie la cause a la j uridi ct ion can tona le p ou r 
nou velle d ecision da ns 1c sens d es mot ifs. 

KG Art. 4, Art. 5 und Art.10 

Ist eine erhebliche, das Persönlichkeitsrecht verletzende vVettbewerbsbehinderung 
glaubhaft, so sind grundsätzlich vorsorgliche J\!Iaßnahmen anzuordnen, und es wäre 
Sache des Kartells, darzutun, daß ein Rechtfertigungstatbestand vorliege. 
Die Nichtbelieferung mit Kosmetik-Markenartikeln kann erheblich sein, da die 
l\1öglic/zkeit des Detaillisten zum Ausweichen auf Surrogatgüter bei Kosmetika 
sehr beschränkt ist. 
Die Aufrechterhaltung des DejJotsystems der «großen Vierzehn» der Kosmetik
branche kann einen Boykott unter den gegebenen Umständen nicht rechtfertigen. 

Dans le cas ou une restriction de La concurrence de nature d porter atteinte aux droits de 
La personnalite est vraisemblable, il y a lieu, en regle genJrale, d' ordonner des 
mesures provisionnelles. C' est au cartel qu'il appartient de prouver qu'un etat de 
fai t justificatif existe. 
Lefait de ne pas obtenir certains articles cosmetiques de marques peut etre sensible 
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etant donne que la jJossibilite du detaillant de vendre des jJroduits de remjJlacement 
est tres limitee en ce qui concerne les cosmetiques. 
Le maintien du « systeme de dejJot des quatorze grands » du secteur cosmetique ne 
jJeut jJas justifier un boycott dans les circonstances donnees. 

VSK 1969, 313 f. und 345 f. , Entscheid des Einzelrichters im summari
schen V erfahren des Bezirksgerichtes Zürich vom 1. Oktober 1968 und 
Entscheid des H andelsgerichtes des Kantons Zürich vom 27. Oktober 
1969 i . S. ,valdstätter-Drogerie Speck, Luzern gegen P. Bergerat, Genf 
und M itbeteiligte. 

D er Einzelrichter im summarischen V erfahren des Bezirksgerichtes 
Zürich ha t durch einstweili ge vorsorgliche Maßnahme den Beklagten ver
boten, die gegenüber dem Kläger angeordnete kollektive Liefersperre zu 
befolgen. Nach Anhörung der Beklagten wurde diese vorsorgliche Maß
nahme vom Einzelrichter bestätigt. Das Handelsgericht, an welches nach 
Einleitung der Hauptklage der Rekurs der Bekl agten überwiesen wurde, 
ha t die vorsorglichen M aßnahmen ebenfalls bes tätigt. 

A us dem Entscheid des Einzelrichters: 

1. D er K läger ist d er Inha ber der « \,Valdstättcr-Drogcri c» a n d er Hirschmatts traße 37 
in Luzern. Sein G eschä ft enthä lt a ber nicht nur eine Drogeri e, sond ern a uch eine Pa r
fumcric, das hei ßt, er ve rka uft Pa rfums und kosm etische Produkte. 

Die Bekl agten sind Li eferante n der K osme tikbranche, sei es, d aß sie se lbst Produktions
stätten sind, sei es, daß sie d en V ertrieb a usländischer M a rken in d er Schweiz b esorgen. 
Sie haben sich im Jahre 1967 mit neun and eren Großli eferanten zu einer sogenannten 
V ereinigung der Li eferanten «Großer Nfarken» der K osm etik- und Parfumerie
Branche, einer einfachen Gese llscha ft , zusammengeschlossen. D ie Vereinig ung be
zweckt erstens die Durchsetzung der Preisbildung d er zweiten H a nd , womit den D etail 
listen die Endverkaufspreise zw ingend vorgeschri eben werd en, zwe itens die Durch
se tzung des soge na nnten D epotsystems. Dieses bes teh t d a rin , daß eine Lieferfirma nicht 
j ed en Detaillisten, d er ihre Produkte beziehen und verka ufen möchte, beli efert . N ur ein 
best immter Kreis von D etaillisten , das heißt di e vertrag li ch verpfli chte ten Depotha lter, 
sollen eine bes timmte r-1arke führen. Wie viele Marken ein Detaillist führen da rf, d as 
h eißt wie viele Depots er erh ä lt, soll von d er Größe und Eleganz seines L adens - die Be
klagten nennen d as «stancl ing» - a bhängen. Will eine Kosm etikfirma einem D eta il
li sten ihre Produkte li efern, so schl ießt sie mit ihm einen D epotvertrag, wom it er zum 
D epos itä r der bewußten r-1a rke w ird. Er muß für di e M a rke werben und soll nach Mög
li chkeit einen bestimmten Mind estumsatz erreichen. E r da rf d ie Produkte nicht an 
Wi ed erverkäufer, sondern nur a n V erbraucher verkaufen , und er ha t die von der Li e
fcra n tin vorgesc hri ebenen Verka ufäpre ise gena u einzuha lten. 

D era rtige D epotverträge w urd en schon la nge vor d er Gründung d er Vereinigung d er 
Li eferanten « Großer Nfarken » d er Kosm etik- und Parfumeri ebranche a bgeschlossen . 
So ist d er Kl äger se it 1960, 1963 und 1959 D epositär d er Bekl ag ten 1 (H a rriet Hubba rd, 
Ayer, Dinhill , Patou) , d er 13eklag ten 2 (Helena Rubinstein, Emotion , M en's C lub) und 
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d er Beklagten 3 (J uvena) und damit diesen drei Firmen in der oben da rge legten W eise 
verpflich te t. Die Bek lagte 4 (Nina Ricci, Signoricci) und die Beklagte 5 (R cvlon , Bal
main) haben unbcs trittcncrmaßcn bis heu te den Gesuchen d es K lägers um Einräumung 
von Depots nicht en tsproche n. 

'Nährend früh er nur j ede einzelne Firma für sich a llein a ll fä llige Verstöße gegen den 
Depotvertrag ahnd en konnte, sieht die Verei nigung der Li efera nten «Großer l\l[arkcn » 
kollekti ve Sanktion en vor. Die in der Vereinigung zusamm engesch lossenen F irmen ha ben 
sich ver pflichtet, ihren Depositären di e Nettoverkaufspreise vorzuschreiben und j ed e 
Raba ttgewährung zu verbieten, ihnen d en Verkauf od er das Ausleihen a n weitere V er
käufer ni cht zu gestatten und ihnen zu befehlen, säm tliche Produkte der Marken der 
«große n Vierzehn » (das heißt der Vereinigung der Lieferanten «Großer Marken» der 
Kosmetik- und Pa rfumericbranche) nur durch d en a utorisierte n Lieferanten und auf 
den vorgeschri ebenen Vertriebswegen zu beziehen. Die Vere inigu ng wi ll a lso durch
se tzen, daß kein D eta illist ein e Marke d er «großen Vi erzehn » beziehen und verka ufen 
kann, wenn er davon kein D epo t hat. Bei Verstoß gege n die aufgeführten Pflichten ist 
nach der Konven tion der Depositär - j e nach Schwere des Vc-rstoßes - zu warnen oder 
mit Margenrecl uk tion, Liefersperre od er D epoten tzug zu bes trafen, wobei diese Sank
t ionen kollektiv ausgeführt werden; nicht nur di e Li eferfirma, deren Depotver trag ver
letzt word en ist, w ird die Lieferung einstellen oder vom Depo tver trag zurücktrete n, 
sondern a lle in d er Vereinigung zusammengeschlossenen F irmen werden m itmachen. 
In d er Festse tzung der Nettoverkaufspreise ist j edes Mitglied der Vereinigu ng d er Li e
feranten «Großer M arken» frei. Mit Z irkular vom Oktober 1967 ließ die V ereinigung 
ihre Depositäre wi ssen, was sie zu tun und zu lassen und im Ungchorsamsfalle zu gewär
t igen h ätten. 

Außer den Bekl agten gehören der Vereinigung der «großen Vierzehn », welche « di e 
b es tehende Marktordnung im schweizeri schen Pa rfumerie-Deta ilh ancl el in bczug auf die 
preisgebundenen Marken aufrechterha l ten» will, fo lgende Firmen a n: Eli zabeth A rdcn 
(Elizabcth Arclen, Arclcn for mcn ), Emi l Gachnang S.A. (Yvcs Saint-La urcnt , Yard ley), 
Roland Bommer (M a rcel R ochas, Standhai ), l\tiaur iec Lemee (Chr istian Dior), Guerla in 
S.A. (Guerlain), J ean Tschanz & Cie. (Lancaster, G ivenchy), Ge rmainc Monteil Cos
m etiques Corp. New-York (Germa ine Monteil) , Alpag AG (Estcc Laucler, Aramis) , 
Cha rles ofthe Ritz AG (Charles of the Ritz). 

II. M it Schreiben vom 23. August 1968 te il te die Vereinigung der Li efera nten « Großer 
Marken» d er Kosmetik- und Parfumeric-Bra nche unter Bezugna hme auf e ine W arnung 
vom Oktober 1967 eiern Kläger mit, daß sie sich gezwungen sehe, ihre Mitgli eder a nzu
weisen, säm tliche Lieferungen a n den K läger unverzüglich e in zus tellen. Sie wa rf ihm 
vor, er habe die Netto-Verka ufspreise nicht eingeha lten, sond ern verbotenen R abat t 
gewährt, und er habe sich nicht an di e Vertri ebsbindung geha lten. Am 23.August 1968 
wies das Sekretariat der «großen Vierzehn » die fünf Beklag ten a n, den K läger zu boy
kottieren. 

III. Mi t Eingabe vom 3. September 1968 beantragte der Kl äger, die Beklagten seien 
im Sinne einer vorsorglichen M a ßnahme zu verpflichten, di e über ihn verhängte Liefer
sp erre mit sofortiger Wirkung aufzuheben. Mit einstweiliger vorsorgli cher IVIaßna hme 
vom 5. September 1968 entsprach der Aucl ienzrichtcr vorlä ufig diesem Gesuch . In der 
heutigen Verhandlung beharrte der Kläger darauf, daß die vorsorgliche Maßnahme a uf
rech tzuerhalten sei, während die Beklagten die Aufhebung der Verfügung vom 5. Sep
tember 1968 und die Abweisung des Begehrens um Erlaß ein er vorsorg lichen Maßnahme 
beantrag ten. 
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IV. 1. Gemäß Art. 10 des Bundesgesetzes über K a rtelle und ähnliche Organisationen 
vom 20 . Dezember l 9G2 (A. S. 1964, S. 543 ff.) verfügt der Richter auf Antrag einer Partei 
zum Schu tze von Ansprüchen aus unzul äss iger W eubcwerbsbehinderung vorsorgli che 
lVIaßnahmen, wie ... U ntcrlassung der \ 1\lettbcwcrbsbchi ndcrung, wobei Art. 9- 12 des 
Bundesgesetzes vom 30 . September 1943 über den un lauteren \,Vcubewerb sinngem.ä ß 
anwendbar sind. D er Kl äger hat a lso gla ubhaft zu machen, daß er durch Vorkehren eines 
Kartells eine erhebliche Wettbewerbsbehinderung erleide und daß ihm infolgedessen ein 
ni cht leicht ersetzbarer Nachte il drohe, der nur durch eine vorsorgli che :M aßnahme abge
wendet werden könne (L Eo ScHÜRM,\NN, Bundesgese tz über Kartelle und ä hn liche Orga
nisa tionen, S. 111 / l l 2; HANS l\1ERZ, D as schwe izerische K a rtel lgesetz, S. 73) . 

2. Da d ie l\!Iitgli eder der Vereinigung der Lieferanten « Großer M a rken» der Kosm e
tik- und Parfumeriebranc hc ihre Preise frei bes timm en und in di eser H insicht den W e tt
bewerb untereinand er ni cht einschränken, b es treiten d ie Beklagten, da ß di e V ereinigung 
ein Kartell im Sinne von Art. 2 KG sei. S ie a nerkennen a ber, daß die «großen Vierzehn» 
wegen d er kollekti ven Durchsetzun g d er Preisbindu ng unter das K a rtellgesetz falle . 
Die «großen Vierzehn » bilden ein Kartell im Sinne von Art. 2 KG; denn a ls solches 
gelten a lle Verträge, Beschlüsse oder rechtli ch nich t erzwingbaren Abreden, ,vclchc 
mittels gemeinsamer Beschränkun g des W ettbewerbes den IVIarkt für bes timmte \ ,Varcn 
oder Leistungen becinAusscn oder zu beeinflussen geeig net sind , nam en tl ich durch di e 
R egelung der Erzeug ung, des Absatzes oder Bezuges von \i\laren sowie der Preise und 
G eschäftsbedingungen. D a ß die l\1a ßn ahmen d er «großen V ierzehn » betreffend Preis
bindung und D epotsystem den Kosmetikmarkt beeinflussen , ist nich t zu bezweifeln. 
Mit «gemeinsamer Beschrän kung d es W ettbewerbes» m eint das Gese tz natürl ich nicht 
nur de n W ettbewerb zwischen den Kartellmitgliedern , sonst wären j a di e Bestimmungen 
über die Wettbewerbsbehinderungen (Art. 4- 10 KG) sinnlos. Die «großen Vierzehn» 
g reifen koll ektiv in den W ettbewerb d er Detaillisten ein ; sie bilden a lso ein K arte ll 
(vgl. zu diesen Ausführun gen Sc 11 ÜRMANN, S . 32ff. ; Mrnz, S .24/25). 

Die Vereinigung d er Li eferanten « Großer Marken» der Kosmetik- und Parfumcric
branchc beruht auf hori zonta ler K a rtell a brede zwisc hen Trägern d er g leichen Wirt
schaftss tufe (IVIERz, a .a .O. , S . 9), und die Verpfli chtunge n, welche d ie M itglied er 
schriftl ich (Art.1 1 KG) a uf sieh genommen haben, sind interner Kartellzwang. Treffen 
die Liefera nten kollekt ive schriftliche Verein barungen mi t den D etai llisten, so liegt ein e
vert ikale Kartellabred e (l\1ERZ, S. 11 ) vor , und auch d ie Verpflichtungen zwischen 
Trägern verschiedener Wirtschaftsstufen haben internen Charakter. Im vorli egenden 
Falle fehlt ei ne schrifLli chc Verabredung zwischen den Beklagten a ls Lieferanten und 
dem Kl äger a ls D eta illi slen. Es liegen das erwähnte Rundschreiben d es Kartells an die 
Depositä re und eine nicht unterzeichn ete E rkl ä ru ng, d eren Wortlaut die Verpflichtun g 
eines D eta illisten zu kartellkonformem Verhalten enthä lt, vor. Es fehlt j eder Hinweis 
dafür, daß der Kläger sich je schriftlich mit d em Z irkular der «g roßen Vierzehn» 
ein verstanden erklärt, andere a ls die in den D epotverträgen stipulierten Verpflich
tunge n au f sich genomme n und mit d em Kollektiv d er «gro ßen Vierzehn» ein e verti
ka le K a rtell vereinba rung abgeschlossen h ätte. Die Abmac hungen d er «großen Vier
zehn» über das Verhalten der D epositäre sind für ihn unverbindlich. E r gehört nicht 
zum K a rtel l ; er ist A u ßensei ter, und d er über ihn verhä ngte Unterwcrfu ngsboyko tt, das 
heißt die organi sierte l\1cidung d es Kl ägers zum Zwecke, ihn zu e in em b es timmten Tun 
od er Unterlassen zu zwingen oder ihn für ein solches zu maßregeln (BGE 86 II 365 ff., 
S. 37 1 E. 2), ist eine kollektive Behinderung eines Dritten im \i\le ttbewerb, externer 
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Kartellzwang, von welchem die Art.4- 10 KG h a nd eln (ScHÜRMANN, S.58, MERZ, 
S. 38/39) . 

3. Gemäß A rt.4 Abs. ! KG sind Vorkehren eines Kartells, mit denen Dritte vom 
W ettbewerb ausgeschlossen oder in dessen Ausübung erheblich behindert werden sollen, 
wie Bezugs- oder Li efersperren ... , grundsätzli ch unzuläss ig. Daß die Beklagten sich sinn
gemäß a uf ihre Vertrags- und K oaliti onsfreiheit berufen (vgl. die E inwendungen der 
Beklagten gegen die ein stweilige vorsorgliche Maßnahme: ac t. 7, S.24), um ihre Maß
na hme n zu rechtfertigen, ist bedeutungslos. D er Bundesgese tzgeb er hat nämlich die 
Abwägung der kollidierenden Rechtsgüter vorgenommen und entschieden, daß die 
zweifellos bestehende Vertrags- und K oali tionsfreihci t der Kartellm itglieder ihre Grenze 
im Persönlichkeitsrecht des Dri tten find et (vgl. M1mz, S.40) , das heißt genauer gesagt, 
im R echt des W irtschaftssubjektes, am W e ttbewerb te ilzunehmen , sich nach den Grund
sätzen des fre ien W ettbewerbes zu benehmen und seine wir tschaflliehc Tätig keit so zu 
organisi eren, wie es ihm beli ebt (MERZ, S.14 ; BGE 86 II 376 E .4) . Das geschützte 
Rechtsgut wird auch als «Recht a uf privatrechtliche Handels- und Gewerbefreiheit» 
bezeichnet, wobei Lehre und Praxis diesen Ausdruck damit begründen, daß die in 
Art. 3 1 der Bundesverfassung dem Staa te gegenüber gewährle iste te Handels- und Ge 
werbefreiheit nicht durch pri vate Abm.achungen ausgescha lte t werd en soll (BGE 86 II 
376 E.4 lit.c; MERZ, S.16/ 17). Gewiß sind Zusammenschluß und die Ablehnung, mit 
j em a nd em zu kontrahi eren , an sich erlaubt. V erletzen aber di ese an sich rech tmäßigen 
Hand lungen ein fremd es R echtsgut oder zielen sie a uf eine solche V erletzung, so sind sie 
grundsätzlich widerrecht lich. J eder unerlaubte Boykott beruht somit auf e inem iVIiß
brauch d er V ertragsfreih eit, welcher keinen Rechtsschutz find et (vgl. zu diesen Aus
führungen BGE 22, 175ff. (1897) undBGE86 II 365ff.) . 

4. Gemäß Art.4 Abs. l KG ist nur die erhebli che W et tbewerbsbehind erung rechts
widrig; denn auch das R echt auf freie Betätig ung der Persönlichkeit im Wirtscha ftsl eben 
ist kein schrankenloses R ec ht, wesha lb ein E ingriff von geringer Tragweite die w irt
schaft liche Persönlichkeit ni cht verletzt und daher nicht wid errec htlich ist (MERZ, S.4 l) . 
An den Nachwe is der E rhebli chkeit dürfen kein e zu großen Anforderungen gestellt 
werd en; oft begründ et di e b loße Tatsache ein es Boykottes eine V ermutung für di e Er
heb lichkeit (MERZ, S. 75 , unter Hinweis aufBGE 90 II 514). Das Gesetz nennt die Liefer
sperre als Beispiel einer erhebl ichen \i\lettbewerbsbehinderung, was auch der Praxis des 
Bundesgerichtes entspri cht, se it dieses im Jahre 1960 in einem grundsätz lichen Entsche id 
(BGE 86 II 365ff. ) seine Prax is änderte beziehungsweise auf seine alte P rax is (BGE 22, 
175) zurückgriff und den Boykott für g rundsätzlich widerrechtli ch erk lärte. 

Die Beklagten b estreiten a ber , daß d ie von ihnen ausgeübte und zugegebene kollekti ve 
W e ttbewerbsbehinderung erheblich und damit widerrechtlich sei, indem sie gel tend 
m achen, daß d er Anteil sämtli cher Marken a ll er vierzehn K onventionsmitglieder a m 
gesamten Markt für Kosmetik und Parfümerie 10 % n icht erreiche und daß zahlreiche 
«prestigestarke» Marken der Vereinigung nicht angehörten und dem Kläger als Surro
gatgüter zur V erfügung stünd en, so zum Beispiel: Chanel, Dorothy Gray, Lanc6me, Max 
Factor, Binel la (di e l\!Iarke der CIBA-Kosm etik-Prod u kte), Caton, Cabochard, La nvin, 
Bea Kasser, l\!Iargri t Astor, Cutex , Peggy Sage, Worth, \1\/inston's, Marbert, Pond's, 
D etchema, Pucci , l\!Iyrurgia, Pierre Auge, Schiaparelli , Gres, 4 711 usw. 

Nach Sc1-1ÜRMANN (S . 73/ 74) ist die Nichtbeli eferung mi t Markena rtikeln grundsätz
lich unzulässig, wird aber mögl icherweise ni cht erheblich und damit n icht widerrechtlich 
se in, wenn Surrogatgüter vorhanden sind , a uf di e d er Bezüger ausweichen kann . W enn 
aber die Li eferanten aller Branchen - d ie Kosmetikr,rmen steh en damit wirklich nicht 
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allein - ihre ganze W erbung au f der Anpreisung best immter M a rken aufbauen und d em 
Publikum einhämmern, daß diese bestimmte Marke a us diesem und j enem Grunde un
verglei chli ch sei, müssen sie sich auch gefallen lassen, daß ma n nicht leichtfertig eine 
a nd ere l\!Iarke zum Subslitutionsgut erkl ärt , auf das der D etaillist ausweich en könne. Es 
ist zu bed enken, da ß das R echt a uf freie Entfaltung der wirtschaftli chen Persönlichkeit 
das geschützte R echtsgut ist. Das Wir tschaftssubjekt soll die Möglichke it haben, sein e 
« Marktfunktion a ls le istungsfähiger Anbieter ganz zu erfüllen » (Mrnz, S. 30), was es 
nich t kann, wenn es nicht a lle l\1arken, denen das Publikum im unfangrcichen Inseraten
teil d er Illustrierten u nd Frauenzeitschriften b egegnet, auf Lager ha t. N ur wenn der 
H ändler in der L age ist, die W ünsche der Kundscha ft zu befri edigen, ka nn er seine wirt
schaftli che Persönlichkeit entfa lten, und j e mehr b ei gewissen Produk ten Fragen d es 
Geschmacks und d er Vertäg li chkeit eine Rolle spielen, des to ausgepräger sind di e per
sönli ch en V\lünsche der K äufer, und des to weniger kann ein g leichgeartetes Produkt 
einer anderen M a rke zum Substitutionsgut erklärt werden. So kriti sier t MERZ, d er in 
seinem Buch des öftern den M arkt für a lkoholische Getränke a ls Beispiel a nführt, einen 
neuen Entscheid d es Bundesgerichtes (BGE 9 1 II 489 E.4) und bes tre itet, daß Cognac 
« Courvoisier» ohne weiteres Cognac «J\1Iar tell » vertrete und somit d esse n Surrogatgut 
sei (M ERZ, S.45/46, unter Hinweis auf ein en in ZBJV 103, S.48ff., abgedruckten Ent
sch eid d es G erichtspräs identen III von Bern bctrc rfend vorsorgliche M a ßnahme), da 
« im Spirituosenha ndcl nur der existieren kann und Aussicht auf Erfolg ha t, d er in der 
Lage ist, die beka nnten Markenartikel a nzubieten, welche vom Konsumen ten vorwie
gend verlangt werden». 

Pa rfums und K osmetika sind ähnli ch subtil wie Spirituosen, wenn nicht noch subtiler. 
Es ist zum Beisp iel - di ese Fes tstellung beruht auf Lebenserfa hrung - möglich, daß ma n 
sowohl «M a rtell » a ls auch « Courvoisier » mit G enuß trinken kann, aber nur ein ganz 
bestimmtes Parfum ha ben will und die meisten übrigen Duftwässerchen nicht le id en 
kann. Be i R ei nigungsmilch , Gesichtscreme, l\!Iake-Up ist di e Lage noch heikler, da man 
auf diese Produkte sehr individuell reagiert. Auch wenn g leichgearte te, für ein en be
stimmten Hauttyp (zum Beispiel für trockene H aut) bestimmte Produkte verschied ener 
Marken objektiv g le ichwertig sein mögen, enthalten sie nicht bis ins letz te die gleichen 
Substanzen ( dürfen sie j a a uch kaum , sonst könnte die Frage d es unlauteren Wettbewerbs 
a ktuell werden), und schon spielen persönliche Empfi ndlichkeiten, Allerg ien und der
g leichen eine Rolle. Wer b ei einer bes timmten M a rke gena u das passende Lippenrat 
gefund en ha t - wer rote Kleidung trägt, muß die Lippen farbe mit Bedacht auswählen! - , 
will sich nicht mit einer anderen Marke a bspeisen lassen und a ufs neue mit den Farben 
pröbeln müssen. 

Der Hinweis der Beklagten auf angebli che Surroga tgüter ist somit nicht stichha ltig. 
Der Boykott ist um so eher erh eblich, a ls er drei Depotmarken des Klägers betrifft und 
diesen som it in di e unangenehm e Lage bringt, Sta mmkundscha ft, welche diese Marken 
immer beim Kläger kaufte, vor den K opf stoßen zu müssen. 

5 . G em ä ß Art. 5 Abs. 1 KG ist a uch di e erhebliche W ettbewerbsbehinderung zul äss ig, 
sofern überwiegend schutzwürd ige Interessen den E ingriff in das Persönlichkeitsrecht 
d es Dritten rechtfertigen und die ka rtcllistischen Vorkehren die Freiheit d es W ett
b ewerbes im V erhä ltnis zum a ngestrebten Z iel sowie nach Art und Durchführung nicht 
übermäßig beeinträchtigen. Schutzwürd ig sind nur Interessen, die im Persönlichkeits
r echt d er K artellmitglied er b egründet sind. Nur solche In teressen vermögen die V er
letzung eines fremd en Persönl ichkeitsrechtes zu rech tfertigen. N un schafft die Kollek
tivität d er Kar tellinteressen insofern ein Übergewicht, als der Dritte ihnen a llein gegen-



-155 -

übersteht. W enn fünf einen einzigen ma ßregeln , wie das beim Boykott vom 23. August 
1968 der Fall war, so spricht zumindes t der Anschein zunächst gegen die kollektive Ver
a nsta ltung. Desha lb forciert das Gesetz, daß d ie kollek tiven Interessen überwiegen 
müssen, a lso stä rker sein soll en a ls die Interessen des Außenseiters (vgl. zu diesen Aus
führungen Sc1-1ÜRMANN, S. 82 ) . MERZ verlangt überdies (S. 49), daß nur rechtlich 
geschützte Interessen, die im öffentlichen Inte resse liegen, zur R echtfertigung einer 
Widerrechtlichkeit taugen. Aus den zitierten K ommentarste llen erg ibt sich, d a ß die 
Anford erungen a n di e R eehtferti gungsgrüncle streng sind. 

Als überwi egend e schutzwürd ige Interessen fa llen nach Art. 5 Abs. 2 KG insbesondere 
in Betracht: 

a) die Gewährl eistung d es la uteren und un verfä lsch ten W ettbewerbes; 
b) die Verwirkli chung angem essener berunicher und betri eb li cher Voraussetzungen; 
c) di e Förderung einer im G esamtinteresse erwünsc hten Struktur e ines Wir tschafts

zweiges oder Berufes ; 
cl ) di e Durchsetzung eines Kartells auf ausländischen Märkten ; 
c) die Du rchsetzung angem essener Preisbind ungen d er zweiten H and , namentli ch 

soweit sie nötig sind , um die Qualität d er v\/a re od er den Kund endi enst zu gewährleisten. 
6 . In Verkennung der allgemein en Beweislas tregel von Art. 8 ZGB, wonach unter 

V orbeh alt abwei chender gese tzlicher Regelung derjenige das Vorhandensein einer 
behaupteten T a tsache beweisen muß, der aus ihr R echte ableitet, machen die Beklagten 
gcltencl , der Kl äger müsse ni cht nur g laubhaft machen, daß di e Vorausse tzungen des 
Art. 4 KG erfüllt seien , sondern auch, daß di e Voraussetzungen des Art. 5 K G nicht 
erfüllt seien , daß keine R echtfertigungsgrüncle vorl ägen. G elinge ihm dies n icht , so 
habe er keinen A nspruch auf Beseiti gung d er Behinderung, und die Voraussetzungen 
für die Anordnung vorsorglicher Maßnahmen seien nicht erfüllt. Das K artellgese tz 
postuliert in Art. 4/5 keine Umkehr der Beweislas t gegenüber dem a llgemeinen Grund
satz von A rt. 8 ZGB, auch nicht für das Verfa hren betreffend vorsorglicher Maß
nahmen. Ist eine erh ebliche, das Persönlichkeitsrecht verletzende W ettbewerbsbehin
d erung glaubhaft, so schafft d as \,V iclerrechtli chkeitsprin zip von Art.4 KG eine V er
mutung zu Ungunsten der V erletzcr (vgl. Sc1-1üRMA NN, S.81 ). Sie «sitzen au f der 
Anklagebank ». Wie MERZ in berech tigter Kritik a n einem Basler Entscheid fest
stell t (S. 73/ 74), ist es daher auch im summa rischen Verfahren Sache der Gegenpa rtei, 
darzu tun , daß die \ ,Vicl errechtlichkcit der W ettbewerbsbehind erung en tfalle, weil einer 
d er in Art. 5 des K artellgesetzes umschri ebenen R echtfer tigungs tatbes tänd e vorliege. Es 
bleibt auch im Verfah ren der vorsorglichen Maßna hm e bei der grundsätzlichen R egelung 
d er Beweislast ; d enn eine Umkehr find et keine Stütze in der Sonderregelung d es K artell
gesetzes (Art.10) und des UWG (Art.9 bis 12). Es obli eg t nicht d em Behinderten, zu 
beweisen, da ß keine «schutzwürdigen Interessen d es Verba ndes» vorli egen - ein ohnehin 
ka um zu erbringender negativer Beweis-, sondern es ist Sache d es Behind ernden, sich 
a uf Art. 5 zu berufen und den Ausschluß der v\/iclerrechtlichkeit nachzuweisen (M ERZ, 
S. 74 ; vgl. ferner: Sc 1-1ÜRMANN, S.81; BGE 86 II 378f.) . Die Argumentation d er Be
klagten ist nicht h altbar. 

7. Die Beklag ten berufen sich a uf Art. 5 Abs. 2 lit. e KG und werfen dem Kläger Preis
un terbietungen vor, was dieser bes treite t. Er habe nie auf «große Marken» R ab a tt 
gewährt, gedenke dies a uch nicht zu tun und gebe se inem Persona l d iesbezüglich genaue 
Anweisungen. 

Die Beklagten legen eine vorn 27 . .J uli 1968 dati erte R echnung des Klägers für Fräu
lein v\/einp rächtiger über eine F lasche Parfum « Air du ternps» zum Preise von Fr.17.-



- 156 -

vor. Die R echnung enthä lt die drei K olonnen «Stückpreis», «m it R a batt» und «ohn e 
R a batt». Der Preis von Fr.17.- steht in der K o lonne «ohne R a ba tt ». Mit einer Büro
klammer sind acht Rabattmarken d es R abattsparvereins Luzern a n die R echnung 
geheftet worden, und zwar ein e Zehnfranken- und sieben E infrankcn m a rken. Auch 
wenn m a n viel VVohlwollen aufb ietet, kan n man nicht zum Schlusse kom men, di eses 
«Beweismittel» vermöge glaubhaft zu machen, daß der K läger j ene bewußte F lasche 
«Air du temps» mit R a batt verkauft ha be. Und wenn einmal ein e V erkäufer in in der 
Hitze des Gefechtes irrtümlicherweise beim Verka uf ein er «großen M a rke» Rabat t
m ä rkli ausge teilt ha ben sollte, was d er Kläger nicht völlig aussc hließt, so wäre d ies ein 
V ersehen gewesen und nicht ein geplanter Angriff a uf di e Preisbindu ng der zweite n 
Hand. Können die Beklag ten a ber keine bewußte Preisunterbi etung g laub haft machen, 
so könn en sie auch ni cht die Durchsetzun g d er Preisbindung a ls R ec htf'e rti gungsgrund 
für ihren Boykott anfüh ren . Ausführungen d a rüber, ob di e Preisbindung im K osmetik
handel a ngemessen se i, erübrigen sich som it. 

8. Sowen ig der erwähnte K assenzettel a ls Beweismittel für ein e behauptete Preisunter 
bi etung taugt, so belegt er andererseits, da ß der K läger VVarc führt und verkauft , di e er 
ni cht im D epot h at; d enn « Air du tcmps» von N ina R icci ist ein Produkt der Beklag ten 4 . 
Der Kl äger g ib t d enn a uch o ffen zu, da ß er W are der Beklag ten 4 und 5 «schwarz» 
bezieht und di es auch weiterhin zu tun gedenkt. Die Bek lagte n 5 und 4 sind ni cht ver
pfli chtet, mit dem K läger zu kontra hieren, ihm ein Depot einzuräumen und ihn zu 
beliefern. VVenn sie ihm n ich ts verkaufen, können sie es ih m a b er a uch ni cht ver wehren, 
ihre Artikel and erswo zu ka ufen; es wäre denn, ein R echtfer tigungsgru nd legit imi ere d en 
grundsätz li ch w iderrechtli chen Unterwerfungsboykott, mit dem der Kläger zum V er
zicht a uf Produk te der Beklagten 4 und 5 gezwungen werden soll. Die Beklagten ha lten 
ihr I nteresse a n der Durchsetzung des D epotsys tems für überwiegend und schutzwürdig 
im Sin ne von Art. 5 KG. 

Zunächst sehen sie auch di e Frage des D epotsystems un ter dem Gesichtspunkt von 
A rt . 5 Abs. 2 lit. e KG und machen geltend , j ede Lockerung des D epotsys tems würde 
früher oder später unweigerli ch d ie Preisbindung d er zweiten H a nd zusammenbrechen 
lassen. D ieser Ausb li ck a uf eine mögli che Zukunft ka nn aber n icht unter dem Gesichts
punkt von Art. 5 Abs. 2 lit. e K G eine erh ebliche \ ,Vettbewerbsbeh inderung rech tfert igen . 
Der Boykott erscheint un ter d iese m Aspekt um so weniger legitim , a ls der Kl äger s:ch aus
d rücklich bereit erklä rt, wie bis a nhin auch fürd erhin d ie Preisb ind ung der zweiten H and 
zu respektieren , und zwa r auch bez üg lich der «schwarz» geka ufte n Produkte der 
Beklagten 4 und 5. Was di e Preisbindung betri fft, will der Kläger sich somit fakti sch 
kar tellkonform benehmen. D a ß di e Preisbindung wanken könnte, we il d er Bekl agte sich 
in Sachen Warenbezug d em Diktat der «großen V ierzehn» n icht beugen will, ist da her 
ni cht g laubhaft , wesha lb Art.5 Abs.2 li t. e KG a uch bei V erkoppelung von D epot
sys tem und Preisbindung als Rcchtfer tigungsgrund a us Akten und T ra kta nden fä llt . 
Auch in d iesem Zusammenha ng muß die frag li che Angemessen hei t d er Preisbindung 
nicht geprü ft werden. 

Die Bekl agten beru fen sich im Zusammenhang m it dem D epotsystem auch a uf den 
R cch tfertig ungsgrund von Art. 5 Abs. 2 lit. b K G, die V erwirklichung a ngem essener 
be rufli cher Voraussetz ungen. Ferner m achen sie gel tend , d as Depotsystem diene a uch 
de n I nteressen d er D epositäre sowie der K äufe rschaft. Damit stellen sie indirekt auch den 
R echtfcrt igu ngsgrund von Art. 5 Abs. 2 li t. c KG zur Diskuss ion, indem sie sinngemäß 
geltend m achen, es li ege im Gesamtinteresse, wenn d er Kosm etikhand el derart struktu
riert sei, daß d er einzelne H ä nd ler nur wenige l'viarken habe. 
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Di e Beklagten m achen geltend, nur mi t dem D epo tsystem sei gewährleistet, daß di e 
Produkte der Konven tionsmitgli eder nur in Gesehäfte:1 verka uft würd en, di e nach ihrem 
«standing», nach der Qualifika tion ihres V erka ufspersonals und nach den Umsatzmög
lichkeiten dafür Gewähr böten, daß d ie Kundin die Produkte immer in ein em reichhalti 
ge n Sortimen t fri scher \;\la re vorfind e und g leichzeitig fachmänn isch beraten werde. 
Die «großen Vierzehn» hätten es in ja hrelangen Anstrengungen auf a llen Ebenen ihrer 
Tätigkeit, sei es in Forschung, Technologie oder Werbung, und m it d em Einsatz von 
Millionen von Franken fertiggebrach t, ihren 1\!Ia rken das heutige Prestige zu verscha ffen. 
Wenn diese Produkte von einem Tag a uf d en and eren auch in vera lte ten L ad enlo kalen 
von unausgebilde ten Verkäufern aus einem ungenügenden Sortiment heraus verkauft 
würden , bräche der ga nze « good will » zusa mmen, worauf a uch der Umsatz zurückginge. 

D er Kl äger hat offenba r ein d epotwürdiges Geschä ft und ist nicht irgend ein « billiger 
J akob», sonst hä tten ihm die Beklag ten 1, 2 und 3 kaum Depots e ingerä umt. Also werden 
di e «schwarz» eingekauften Produkte d e,· Bekl ag ten 4 und 5 im Lad en d es Klägers ni cht 
unstand esgcm äß verkauft. Die Bekl ag ten bestre iten das nicht, m achen aber geltend , daß 
d er Kläger nach seinen Umsatzmögli chkeiten nicht in der Lage se i, zu d en drei D epots 
weitere umfangreiche Sortimente zu übern ehmen und dabei genügend e Umsätze auf 
a llen Konventionsmarkcn zu erzielen. D ie selekti ve Absatzpolitik di ene a uch de m Deposi
tä r , da sie ihm zu einer gewissen territori a len Exk lusivitä t verhelfe, di e se inen Umsä tzen 
sehr zuträglich sei. 

Diese Argumenta tion ist fragwürd ig . Es wurde bereits in den Erwägungen über d ie 
Frage des Auswcichcns a uf Substitutionsgüter darge legt, da ß ein H ä ndler, so seine Par
fum eri e in den Augen d es Publikums a ls gutes Geschäft gelten soll , mög lichst viele 
b ekannte Marken muß anbieten können. Der Depotvertrag zwingt ihn , sämtliche Pro
dukte einer M a rke zu führen, da runter a uch solch e Artikel , a uf d enen er womögl ich 
sitzen b leibt, wä hrend er gängige Art ikel einer anderen Marke ni ch t führen, j a nicht 
einma l a uf Anfrage ein er Kundin hin bes tellen darf. Es kann - di ese Fests tell11ng beruht 
wied erum a uf Lebenserfahrung - vorkomm en, da ß m a n in einem Quarti er mit nicht 
übermäß igem Umsa tz ein nicht m ehr ganz fri sches Fond -de-te int ein er D epotmarke 
erhä lt - d ies trotz D epotsystem, od er viellei cht gerade deswegen, da der Depos itä r ein zu 
großes Lager seiner D epotmarke ha l. 

D ie Behauptung der Beklagten, daß di e geheimen \;\lünsche der Fra uen nach Schön
heit (so geheim sind diese Sehnsüchte gar nicht) nur durch Kauf in exklusivem. Lokal 
befri edig t werd en könnten, wesha lb das D epo tsys tem nötig sei, überze ug t nicht. Daß 
eine gepfl egte Pa rfumeri e e inen verführerischen R eiz a uss trahlt , sei nicht geleugnet. I st 
es d an n a ber nötig, die Konkurrenz der weniger schöne n Geschäfte mit Gewalt zu unter
binden? Führt dann ni cht d as U nterbewußtsei n die Frauen von selbst ins gehobene Lokal 
mit «standing», und läßt sie d en «Kosmet ik-Super-Discount-Markt » m eid en? Falls es 
a ber di e Fra uen entgegen den D a rlegungen der Beklagten vorzögen, die Produkte in 
bescheid ener Umgebung einzukaufen , um dafür weniger hohe Preise bezah len zu müssen, 
läge das Argum ent, d ie zwangsweise Besc hränkung a uf"exklusivc Läden di ene den Inter
essen d er Kundscha rt, völli g schief. In Praxis verha lten sich nicht alle Frauen g leich, so 
daß ein G leichgewicht der verschi ed enen « trcnds» sich bei liberal em :Ma rkt wohl e in
ste llen würd e, womit a ll en gedient wäre. 

Was übrig bleibt, sind die persönlichen w irtsch aftlichen Interesse n d er Beklagten. Es 
wi rd beha uptet, die K osm etikfirmen könnten die größeren Umsä tze erzielen, wenn sie 
die Zahl der Ver triebss tell en ihrer Produkte mög lichst klein hielten. Egoist isches U m 
sa tzd enke n ist unter betriebswirtsehart lichen Gesichtspunkten erlaubt, kann a ber nicht 
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die Verletzung eines fremd en Persönlichkeitsrechtes rechtfertigen. Das Persönlichkeits
recht, auf das di e Beklagten sich berufen können, gewährleistet - auch wenn es um die 
wirtscha ftli che Persönlichkeit geh t- nicht ein best im mtes Einkommen, einen bestimmten 
G ewinn, sondern nur die Möglichkeit der freien Gestaltung der wirtschaft lich en T ätig
keit (MERZ, S.46). D ie von den Beklagten gel tend gem ach ten Interessen können den 
strengen Anforderungen, di e an schutzwürdige In teressen zu stellen sind, nicht genügen. 
Um so wen iger ist dargetan, daß die In teressen d er Beklagten gegenüber dem Persönli ch
keitsrecht des Klägers überwiegen. 

9. Könnte d er Kl äger wegen des Boykottes die Artike l seiner d rei Depotmarken, d ie er 
bis j etzt immer am Lager hatte, nicht m ehr anbi eten, müßte er V erlust von Kundschaft 
gewärti gen . Auf Grund a llgemeiner Lebenserfahrung wäre anzunehmen, daß die Kun
dinnen, die ihre Kosmetikartikel in einem anderen Laden beziehen müßten, der Ein 
fac hheit halber auch Shampoo, Seife, Za hnpasta, Bodenwichse, W eihnachtskerzen und 
was immer es an Parfümerie- und Drogeri car tikeln a uf d er Welt gibt, a m anderen Ort 
kaufen würden. M it der Zeit würden sie sich an den neuen Zustand gewöhnen. Könnte 
der Boykott bis zur rechtskräftigen E r ledigung eines ordentlichen Zivilprozesses dauern, 
so müßte der Kläger mit dauerndem Verlust von Kundschaft rechnen. Überd ies spräche 
es sich woh l h erum, daß der Kläger gew isse Marken nicht verkaufen kann, was auch 
potentielle Käuferschaft von d er «VValdstätter-Droger ie» fern ha lten würde. Es ist a lso 
g laubha ft , daß dem K läger du rch den Boykott ein nicht lei cht ersetzbarer Nachteil 
droh t, d er nur durch eine vorsorg liche Maßnahme a bgewendet werd en kann. Die super
provisorische Verfügung vom 5. September 1968 ist daher zu bes tät igen. 

V. Di e Beklagten machen geltend, das Begehren gegen di e Beklagten 4 und 5 sei 
gegenstandslos, da diese eiern K läger nie ein Depot eingeräumt und ih n ohneh in nicht 
beliefert hätten, wesha lb sie ihn auch nicht boykottieren könnten. Es sei reiner Zufall , 
wenn n icht gar ein Versehen, daß di e Beklag ten 4 und 5 überhaupt einen Befehl zu m 
Boykott erhalten hät ten. Dazu ist mit dem Kl äger zu sagen, daß die Boykottparole den 
Beklagten 4 und 5 verbietet (interner K artellzwang), mit dem Kläger in R echtsverkehr 
zu treten, das heißt mit ihm D epotverträge abzusch ließen. Natürl ich erhä lt d er Kl äger 
bei D ahinfallen d es Boykottes keinen Anspruch aufEinrä umung von Depo ts. Da aber die 
Beklagten 4 und 5 bei Bestehen des Boykottes nicht mit dem K läger kontrahieren dürften , 
während es ihnen bei Aufrechterhaltung der vorsorg li chen Maßnahme erl a ubt ist, kann 
man nicht sagen, bezügli ch d er Beklagten 4 und 5 sei das Begehren um vorsorgl iche 
Maßnahme gegenstandslos. 

VI. Wie erwähnt, ist eine Gefahr für die Preisbindung der zweiten Hand nicht dar
getan worden, und angesichts der geschild erten Lage kann ma n sich auch nicht vorstel
len, d aß d en Bek lagten effekti v ein Schaden erwachsen könnte, wenn d er Kläger während 
d er Zei t des ordentlichen Prozesses in seinem unbestrittencrmaßen clcpotwürdigen 
Gesch äft Art ikel der Beklagten 4 und 5 verkauft. Dem Antrag der Beklagten, d er K läger 
habe eine Sicherheit von j e Fr. 50000.- pro Beklag te beziehungsweise pro Depotvertrags
partnerin zu leisten (ana loge Anwend ung von A r t. 10 Abs. l UWG), kann daher nicht 
en tsprochcn werd en. 

Aus dem Entscheid des H andelsgerichts: 

V. Nach Ar t. 5 KG ist auch die erhebli che VVettbewcrbsbehind erung zuläss ig, sofern 
sie «durch überwiegende schutzwürdige Interessen gerechtfertigt» ist und « di e Freiheit 
d es VVettbewerbcs im Verhäl tnis zum anges trebten Ziel sowie nach Art und Durchfüh
rung nicht übermäßig beeinträchtigt». In Abs. 2 der gleichen Bestimmu ng zäh lt das 
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Gesetz einige Beispiele für überwiegend schutzwürdige Interessen auf. Die Beklagten 
berufen sich auf zwei der dort erwähn ten R echtfcrtigungsgründe (Art. 5 Abs. 2 lit. b 
und e). 

1. Die in Art. 5 Abs. 2 KG aufgczähl ten Beispiele sollen lediglich den in Abs. 1 auf
ges tell ten G rundsatz verdeutlichen. Sie sind daher in Ü bereinstimmung mit Abs. 1 zu 
würdigen, der die Rechtmäßigkeit kumulativ an drei Voraussetzungen knüpft. 

a) Die W ettbewerbsbehind erung muß zunächst durch « überwi egende schutzwürdige 
Interessen » gerechtfe rtigt sein . D ieser Begriff ist umstritten. W ä hrend Sc1-1ÜRMANN 
(S . 82 ff. , insbes . S. 84-) d ie Auffassung ver tritt , schutzwü rdiger seien von zwei pri va ten 
Interessen j ene, «di e mehr od er eher in d er Richtung des allgemeinen Interesses laufen 
a ls die andern, ohne da ß sie aber damit in Ü bereinstimmung zu stehen brauchen », 
können nach MERZ (S.4-9) nur « höhere, ö ffentliche Interessen », die das Allgemeinwohl 
betreffen , ausnahmsweise eine W ettbewerbsbehinderung rechtfertigen. Nach DESCHE
NAUX (L'esprit de Ja loi sur !es cartels , Etudes de droit commcrcia l en l'honneur de Paul 
Carry, Genf, 1964-, S. 218) ist der freie W ettb ewerb in der Vorstellung des K a rtellgese tz
gebers ein übcrindi vidueller W ert, ein W ert, d er vom Gedanken des Allgemeininter
esses und des Geme in wohls geprägt ist. Nu r Pri vatinteressen, di e a uch ihrerseits d em 
Gemeinwohl , nämli ch der Förderung der national en Wirtscha ft, d ienen , ve rmögen di e 
Verletzung der v\lc ttbcwcrbsfrcihcit eines Dritten zu rechtfertige n. 

Das Bundesgerich t ha t sich in seinem neues ten Entscheid d er Auffassung von M ERZ 
und DEsCHENAUX angeschlossen (Erw. 5 lit. a des Urteils in Sachen Rentchnick). D em
gemäß ist die über den Kläger I verhängte Liefersperre nur zulässig, wenn die von den 
« G roßen Vierzehn» verfolgten Zwecke zugleich im Interesse des Gemeinwohls liegen. 

b ) Nach Art. 5 Abs. 1 KG da rf ferner die Kartellvorkehr die Freiheit des W ettbewerbs 
im Verh ä ltnis zum anges trebten Ziel ni cht übermäßig beeinträchtigen. Damit hat das 
K a rtellgese tz den auch in anderen R echtsgebi e ten ge ltenden Grundsatz der V erhältnis
m ä ßigke it übernommen. Auch ein überwi egendes schutzwürdiges Interesse soll scho
nend ausgeübt werden. Un nö tig schwere Eingriffe in die Wet tbewerbsfreiheit sind unzu
läss ig. Der Eingriff darf nur so wci t gehen, a ls es zur E rreichung der vom K a rtell ange
rufenen und der V erwirklichung des Gemeinwohls di enenden Interessen nötig ist (M ERZ, 
S. 5 1/52 ). «Nur leich t überwiegende Interessen rechtfertigen einen bloß geringfügigen 
Eingriff, triftige dagegen einen verhältnismäßig schweren » (ScHÜRMANN, S. 85/86) . Die 
Beklagten haben d aher im M a ßnahmeverfahren weiter darzutun, daß sich d ie von d en 
«Großen Vierzehn» verfolgten Kartellzie le im vor li egend en Fall e nur über eine Liefer
sperre erreichen lassen. 

c) Schli eß li ch soll di e Freiheit d es W ellbcwerbes durch di e « Art und Durchführung» 
d er K a rtell vorkeh r ni cht übermäßig beeinträchtigt werd en. Diese V oraussetzung 
bezweckt die Wa hrung der guten S itten und verpfli chtet di e K a r tell e insbesondere zur 
Gleichbehandlung der Betroffenen (Sc1-1ÜRMANN, S. 86; MERZ, S. 52 ff. ). 

2. Nach Art. 5 Abs. 2 lit. e K G, auf den sich die Beklag ten in erster Linie berufen, fällt 
a ls überwiegend schutzwürdiges Interesse, das einen Boykott allenfalls zu rechtfertigen 
vermöchte, insbesondere in Betracht « di e Durchsetzung angemessener Preisbindungen 
d er zweiten H and , namentli ch soweit sie nötig sind, um die Quali tä t d er W are oder den 
Kundendi enst zu gewährleisten ». Zu beach te n sind - wie erwähn t - d ie Einschrä nkungen 
von Abs. 1. Im M a ßnahmevcrfahren müssen somit die Beklagten gla ubha ft da rtun , 

a) d aß der Kläger 1 di e vorgeschriebenen Preise unterboten ha t, 
b) da ß dam it di e Preisbindung gefährde t worden ist, 
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c) daß die ve rhängte Sperre das adäquate Mittel war, den Kläger 1 zur Einhaltung 
der Preisbindung anzuhalten , und sch ließ li ch 

cl ) daß die Preisbindung der « Großen Vierzehn» «angemessen», insbesond ere nötig 
ist, um di e Qua li tät d er Ware od er den Kundendienst zu gewährleisten. 

a ) Zum Beweise dafür , daß der Kläger 1 auf Konventionsvvare unerlaubterweise 
Rabatte gewähre, ha ben die Bekl agten dem Einzelrich ter eine Rechnung vom 27.Juli 
1968 über den Kauf einer Flasche Parfum «A ir du T emps» der Beklagten 4 zum Preis<". 
von Fr. 17.- und entsprechenden R a ba ttm a rken vorgelegt. D er Einzelrichter erachtete 
aber damit di e Rabat tgewährung noch nicht a ls g laubhaft gemacht; möglicherweise 
habe es sich um ein bloßes Versehen einer Verkä uferin gehand elt , ein gepl anter Angriff 
a uf di e Preisbindung sei j edenfalls ni cht da rgeta n. 

Im R ekursverfahren reichten die Beklagten neu e ine F lasche «J\!Ioon Drops» und ein 
Fläschchen «Crystalline Snow Poppy» - beid es Produkte d er Bekl ag ten 5 - mit ent
spr echend em K assen zettel ein, wonach der Kläger 1 di ese Produkte am 2. D ezember 1968 
zu Fr. 12.- bezi ehungsweise Fr.8.- verkauft hat. Nach der Preisliste betragen di e D etail
preise für diese Produkte hingegen Fr. 14.- beziehungsweise Fr. 8.50 . Die Preisliste dati ert 
j edoch vom J anuar 1969, vermag a lso nicht da rzutun , daß der Kläger I die am 2. D ezem
ber 1968 gel tenden Preise unterboten hat. 

b ) Hätte der Kläger 1 p la nmäßig und in erheblichem Umfange gegen d ie Preisbindung 
verstoßen, so wäre es den Beklag ten o ffensichtli ch ein leichtes, d ie Preisunterbietungen 
in für das summ a rische V erfahren genügender W eise darzutun. Selbst wenn di e von den 
Beklag ten beha upteten drei Fä ll e erwiesen wären, könnte von einem schwerwi egend en 
Versto ß des K lägers I gegen di e Preisbindung noch ni cht die R ede sein. A ll e drei Fäll e 
betreffen Produkte d er Beklagten 4 und 5, mit denen der Kläger 1 ke ine D epotverträge 
a bgeschlossen ha t. D a ß er a uch Produkte de r· Beklag ten I bis 3 unter d en gebundenen 
Preisen verkauft, also sein e Depotverträge verletzt habe, behaupten di e Beklagten ni cht. 
Es ist wed er ein gepla nter Angriff gegen das Preissystem noch eine ernstzunehmend e 
Gefährdung d er Preisbindung dargeta n. 

c) Damit is t zug leich gesagt, daß die von den « Großen Vierzehn » eiern K läger 1 
gegenü ber a ngeordn ete sch ä rfste Sanktion - die tota le Liefersperre - einen unverhältnis
mäßig schweren Eing riff da rstellt. Di e Be klagten haben nicht da rgetan, da ß sich di e 
Preisbindung im vorli egenden Falle n icht a uf schonend e Weise durchsetzen lasse. Dies 
ist unwah rschein lich. D er für ka rtellistische Vorkehre n geltende Grundsa tz der V er
hä ltnism äßigkeit verl a ngt zunächst, daß ko ll ektive l\!Iaßnahmen nur dort ergriflc n wer
den, wo ind ividuelle Sanktionen nicht zum Z iele führen können. Hätte beispielsweise d er 
Kläger 1 Produkte ein er der Beklagten 1 bis 3 unter den vorgeschriebenen D etailprei sen 
verkauft, so würden offensichtlich Sanktionen d er betrcfknclen Vertragspa rtnerin 
genügen, um die Preisunterbietung zu verl;incl ern. Bezügli ch d er Produkte der Beklag 
ten 4 und 5 stehen zwar vcrtragsrechtlich e M a ßnahmen gegen den Kl äger nicht zur 
Verfügung. Dies vermöchte aber koll ekti ve Maßnahmen zum vorneherein nur dann zu 
rechtfertigen, w enn a nders den Preisunterbietungen nicht beizu kommen wäre, insbe
sondere etwa, wenn ni cht fes tgestellt werd en könnte, auf welchen \,Yegen der Kläger 1 
in d en Besitz dieser Produkte gelangt ist. \,Y ie die Bek lagten aber vor E inzelrichter aus
führten , ge la ng es - offenbar ohne große Schwierig keiten - den Li efe ranten des Klägers 1 
festzuste llen. E ines Boykottes bedurfte es a lso nicht, um ei ern Kläger 1 Preisunterbi e
tungen zu verunmögli chen. Vielm ehr hätte es ge nügt, wenn di e Beklagten 4 und 5 den 
L ieferanten des Klägers I mit incliviclu cll en Maßnahmen zu r E inhal tung der D epotver
träge angehalten hätten. Die Behauptung, wenn di e W a re einmal die offiziel len V ertriebs-
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wegc verlassen habe, könne nur noch mit dem Kollektivboykott gegen Preisunterbie
tungen eingeschritten werden, trifft gerade auf den vorliegenden Fall nicht zu. 

d) Fehlt es an einer triftigen Begründung dafür, daß die über den Kläger 1 verhängte 
Liefersperre zur Durchsetzung der Preisbindung nötig war, so können sich die Beklagten 
nicht auf Art. 5Abs. 2 lit. eKG berufen. Ausführungen darüber, ob die «Angemessenheit» 
der Preisbindung glaubhaft dargetan sei, erübrigen sich damit. 

3. Aus den gleichen Überlegungen geht auch die Berufung d er Beklagten auf Art. 5 
Abs. 2 lit. b KG fehl. Danach vermag unter Umständen «die Verwirklichung angemesse
ner beruflicher und betrieblicher Voraussetzungen» kartellistische Maßnahmen zu 
rechtfertigen. Gemäß der Botschaft des Bundesrates zum Kartellgesetz (S. 33) dient dieser 
Rechtfcrtigungsgrund vorwiegend als Ersatz für den fehlenden staatlichen Fähigkei ts
ausweis. Gegen Unternehmer, die für eine qualifizierte berufliche Tätigkeit nicht geeignet 
sind, weil sie die erforderlichen beruflichen und betrieblichen Voraussetzungen nicht 
erfüllen, können eventuell Kartellvorkehren angezeigt sein. Doch ist Zurückhaltung am 
Platze, da es primär Sache des Staates ist, die Berufszulassung zu kontrollieren und zu 
beschränken, wo Gesichtspunkte des öffentlichen Wohls es erfordern (MERZ, a.a.O. 
S.57). Ähnlich erklärt Sc1-1ÜRMANN: «Man wird sowohl an persönlichen wie auch an 
sachlichen Voraussetzungen nur das verlangen dürfen, was objektiv und vernünftiger
weise für eine ordentliche Betriebs- oder U n ternchmensführung nötig ist» (S. 90). Die 
Bestimmung richte t sich somit gegen unfähige oder sonst unqualifizierte Branchen
angehörige. 

Es ist also fraglich, ob sich die Beklagten zum Schutze des für die «großen Marken» 
geltenden V ertriebssystems - das heißt des Depotsystems - auf Art. 5 Abs. 2 lit. b KG 
berufen können. Doch ist dies nicht entscheidend, da die in Abs. 2 genannten Recht
fertigungsgründ e nur erläuternden Charakter haben. Es genügt, wenn die Beklagten 
darzutun vermögen, daß für das Depotsystem überwiegende schutzwürdige Interessen 
sprechen, daß es durch das V erhalten d es Klägers 1 gefährdet word en ist, und daß der 
Schutz des Vertriebssystems den kollektiven Boykott im vorliegenden Falle erforderte. 

a) Die Beklagten führen zur Rechtfertigung des Depotssystems eine Reihe von Grün
den an. Sie machen geltend, 

- das Depotsystem diene in erster Linie dem Schutz der Preisbindung; die Erfahrung 
habe gezeigt, daß in den letzten Jahren beinahe sämtliche Preisbindungssysteme zu
sammengebrochen seien, die nicht auf einer selektiven Distribution beruhten ;jede andere 
Vertriebsart führe unweigerlich dazu, daß sich ein Außenseiter genügend Konventions
produkte beschaffen könne, um die Preisbindung zusammenbrechen zu lassen; 

- das D epotsystem habe ferner den Zweck, dafür zu sorgen, daß die Produkte der 
Konventionsmitglieder nur in Geschäften verkauft würd en, die nach ihrem «standing», 
nach d er Qualifikation ihres V erkaufspersonals und nach den Umsatzmöglichkeiten dafür 
Gewähr bieten, daß die Kundin die Produkte immer in einem reichhaltigen Sortiment 
frischer Ware vorfinde und gleichzeitig fachmännisch beraten werde; jeder Depositär 
könne bezüglich seiner Personalschulung und Lagerhaltung überwacht werden; damit 
sei zugleich den Interessen der Kundinnen und der Produzenten gedient, die den Prestige
verlust durch schlechte Beratung, mangelhaftes Sortiment und ungenügende Frisch
haltung der Ware zu tragen hätten; 

- schließlich komme das Depotsystem auch d en D epositä ren zugut, da es ihnen in fast 
a llen Fällen zu einer gewissen territorialen Exklusivität verheile, das Ansehen ihrer 
Geschäfte erhöhe und sich die Lieferanten zudem verpflichteten, keine Großabnehmer 
über den Kopf des Depositärs hinweg zu beliefern; bräche dieses System zusammen, so 
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sähen sich die Depositäre sehr bald in scharfem W ettbewerb, insbesondere auch mit 
Großverteilern und Coiffeurgeschäften. 

b) All diesen Argumenten ist eine gewisse Berechtigung sicher nicht ohne weiteres 
abzusprechen. Insbesondere hat auch die Kartellkommission festgestellt, eine individuell e 
Preisbindung lasse sich auf die Dauer nur aufrechterhalten, wenn sie koll ektiv durch
gesetzt oder wenn ein Markenartikel nur über ausgewählte Vertriebsstell en d em Ver
braucher abgegeben werde («Die Preisbindung auf einigen wi chtigen V erbrauchsgüter
märkten », Veröffentlichungen der Kartellkommission , 1969, S. 169). Das enthebt j edoch 
ein Preisschutzkartell nicht d e r Pflicht, seine Druckmittel schonend einzusetzen. Pro
dukte d er Beklagten 4 und 5 verkaufen konnte aber der Kläger I nur, weil ihm ein Deposi
tär di eser beiden Beklagten unter V erletzung der Depotverträge W are lieferte. Wie 
bereits erwähnt, gela ng es d en Beklagten, diesen Deposi tär rasch festzustellen. Uner
wünschte Querlieferungen lassen sich unter di esen Umständen mit den Behelfen des 
V ertragsrechtes ohne Schwierigkeit unterbinden. Es ist daher nicht einzusehen, weshalb 
die « Großen Vierzehn» di e schärfste Sanktion , d en Kollektivboykott, a usgerechne t 
gegen d en Kläger l einsetzen mußten , d em keine V crtragsverletzung vorgeworfen werden 
kann. 

Ob sich das D epotsystem a llenfalls in andern Verletzungsfä llen ohne kollektive 
Maßnahmen , insbesondere ohne Kollektivboykott, nicht wirksam schützen läßt, 
braucht hier nicht entschieden zu werden. Es sei immerhin d arauf hingewiesen, daß sich 
dieses System längst vor dem Zusammenschluß der «Großen Vierzehn» eingebürgert 
und durchgesetzt h a t, also zu einer Zeit , als koll ektive Maßna hmen noch nicht zur V er
fügung standen. Zudem arbeiten auch die Lieferanten, di e der Konven tion nicht ange
hören, nach diesem V er triebsprinzip, ohne daß ihr D epotsystem oder ihre Preisbindu ng 
zusammengebrochen wären. 

VI. Zusammengefaßt ergibt sich, d aß di e Beklagten eine grundlegende Voraussetzung 
für die Zulässigkeit des über den Kläger 1 verhängten Boykottes nicht glaubhaft zu 
machen vermochten. Weder zum Schutze d es Depotsystems noch zur Durchse tzung der 
Preisbind ung erscheint der über den Kl äger I verhä ngte Boykott notwendig. 

Die vom Einzelri chter angeordnete M aßnahme ist somit zu bestätigen. D enn daß dem 
Kläger 1 a us dem Boykott ein nicht leicht ersetzba rer Nachteil droht, li egt nahe. Ins
besondere müßte er mit dem Verlust eines bed eutenden T e ils seiner Stammkundschaft 
rechnen, wenn er seine drei D epotmarken nicht m ehr anbieten könnte. 

Da die Beklagten ihre Interessen auch ohne Boykott genügend wahren können, bes teht 
kein Anlaß, die vorsorgliche M aßnahme gegen Sicherstellung gemäß Art. 10 Abs. 2 U WG 
aufzuheben. 

KG Art. 4, Art. 5 und Art. 10 

Aufhebung einer kollektiven Liefersperre als vorsorgliche A1aßnahme. 
Kein Rechtfertigungsgrund ist der TtVunsch zur Aufrechterhaltung des Depot
systems der «großen Vierzehn» der Kosmetikbranche mit dem Verbot, andere 
Detaillisten zu beliefern. 

M esure provisionnelle ordonnant la suspension d'une interdiction collective de livrer. 
Le desir de voir maintenu le « systeme de depßt des quatorze grands» du secteur des 
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cosmetiques avec son interdiction de livrer a d' autres detaillants n' est pas une justi
fication pour un boycott. 

VSK 1969, 340f., Entscheid des Einzelrichters im summarischen Ver
fahren am Bezirksgericht Zürich vom 25. August 1969 i. S. Parfümerie 
de Grans S.A. gegen R evlon S.A. und Mitbeteiligte. 

Aus dm Entscheidungsgründen: 

1. Die Beklagten sind Lieferanten der Kosm etik- und Parfümericbranche. Die Kläge
rin führt ein großes Parfümeriegeschäft. Die Beklagten liefern der Klägerin - wie a llen 
Deta ilgeschäften - die Waren im sogenannten D epotsystem: Eine Produktions- oder 
Vertriebsfirma liefert ihre Artikel nicht j edem Detaillisten, sondern nur demj enigen, 
dem sie ein Depot eingeräumt hat (selektive Absatzpolitik). Der D epothalter verpflichte t 
sich im Dienstvertrag, a lle Erzeugnisse des betreffenden Lieferanten zu führen und nur 
zu den vom Lieferanten vorgeschriebenen Preisen zu verkaufen (Preisbindung der zwei
ten Hand). Im vorliegenden Fall e bestreitet di e Klägerin, daß ihr a us den einzelnen, mit 
j eder Beklagten gesond ert abgeschlossenen Depotverträgen noch weitere Pfli chten 
erwüchsen. Die Beklagten hingegen machen geltend, daß die Klägerin auf Grund der 
einzelnen Depotverträge die Produkte nur an Konsumenten und nicht an andere D etail
listen verkaufen dürfe. 

Im J ahre 1967 haben sich vierzehn Produktionss tätten und Ver triebsfirmen d er 
K osmetik- und Parfümeriebranche - d arunter a lle Beklagten - zu einer sogenannten 
«Vereinigung der Lieferanten Großer M a rken d er K osmetik- und Parfümeriebranche », 
einer einfachen Gesellschaft, zusammengeschlossen. Gesellschaftszweck ist die kollektive 
Durchsetzung des erwähnten Depotsys tems und d er Preisbindung der zweiten H a nd. 
Verkauft zum Beispiel ein Depositä r ein einzelnes Produkt zu billig, so ergreifen a lle 
Firmen der Vereinigung, die ihm ein Depot eingerä umt haben, Sanktionen gegen ihn, 
auch solche Liefera nten, deren Depotverträge gar ni cht verletzt worden sind. Die Ver
einigung legte diese Grundsätze in einer Konventi on nieder. 

II. Unbestrittenermaßen verka ufte die Klägerin vereinzelte Produkte d er «großen 
Vierzehn » an and ere Detaillisten. Mit eingeschri ebenem Brief vom 11. April 1968 te ilte 
ihr die V ereinigung der « großen Vierzehn » mit, sie ha be eine schriftliche Informa tion 
erha lten, wonach die Kl ägerin die Kon vention verletzt habe. Alle U nterzeich ner der 
K onvention würd en daher sofort ihre Lieferungen einstellen. In d er Folge gab es eini ges 
Hin und Her. 

III. Mit Eingabe vom 18.Juli 1969 stellte die Kl ägerin das Begehren, di e Beklagten 
seien im Sinne einer vorsorglichen Maßnahme zu verpflichten, die über die Klägerin 
verhängte Liefersperre aufzuheben, und es sei unverzüglich eine diesbezügliche «super
provisorische» Verfügung zu erlassen. Mit einstweiliger vorsorgli cher Maßnahme vom 
24.J uli 1969 entsprach der Audienzrichter dem Gesuch und befahl d en Beklagten unter 
der Androhung d er Überweisung an den Strafrichter (Art. 292 StGB), di e über di e Kläge
rin verhängte Li efersperre mit sofortiger Wirkung aufzuheben. Einen Antrag der 
Beklagten auf Aufhebung der einstweiligen vorsorglichen Maßnahme wies er am 29.J uli 
1969 ab. 

In d er Verhandlung vom 14. Augus t 1969 beantrag ten die Beklagten die Abweisung 
des Gesuches um vorsorgliche Maßnahme und die Aufhebung der einstweiligen vorsorg
lichen Maßnahme, während die Klägerin auf ihrem Gesuche beha rrte. Im Anschluß an 
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die Plädoyers schlossen die Parteien unter Ratifikationsvorbehalt einen für das Verfahren 
betreffend vorsorgliche Maßnahme geltenden Vergleich, wonach für die Dauer d es ein
zu lei tenden ordentlichen Prozesses die Klägerin sich verpflich tete, die Produkte der 
«großen Vierzehn» nicht an D etaillisten zu verkaufen, während die Beklagten ver
sprachen, die Klägerin zu beliefern und ihr eine Sicherheit für den Ausfall , der aus dem 
V erlust der Querlieferungen erwachsen könnte, zu geben. Die Beklagte I wurde vom 
V ergleich ausgeklammert, da die Klägerin von ihr seit dem 21.Dezember 1967 kein 
Depot mehr hat. 

Mit Schreiben vom 21. August 1969 haben die Beklagten den Vergleich widerufen. 
VI. Gemäß A rt. 10 d es Bundesgesetzes über Kartelle und ähnliche Organisationen 

vom 20. Dezember 1962 verfügt der Richter auf Antrag einer Partei zum Schutze von 
Ansprüchen a us unzulässiger W ettbewerbsbehind erung vorsorglich e Maßnahmen, wie 
zum Beispiel Unterlassung der \ ,Vettbewerbsbehind eru ng, wobei Art.9- 12 UWG sinn
gemäß anwendbar sind . Die Klägerin hat a lso glaubhaft zu machen, daß sie durch Vor
kehren eines K artells eine erhebli ch e W ettbewerbsbeh inderung erleidet und daß ihr 
infolgedessen ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur durch eine vorsorgliche 
Maßnahme a bgewendet werden ka nn (LEO ScHÜRMANN, Bundesgese tz über Kartelle und 
ähnliche Organisa tionen, S. 111 / 112; H ANS M ERZ, Das schweizerische Kartellgesetz, 
s. 73) . 

Im H erbst 1968 hatte der Audienzrichter unter der Gesch.-N r. 293 1/68 ein Begehren 
einer boykotti erten Drogerie gegen fünf Firmen der «Großen Vi erzehn» zu behandeln. 
Mit Verfügung vom 1. Oktober 1968 bestätigte er eine einstweilige vorsorgliche Maß
nahme vom 5. September 1968, mit welcher der Boykott aufgehoben worden war. Der 
R ekurs der damaligen Beklagten gegen die vorsorgliche M a ßna hme ist zusammen mit 
d em inzwischen eingeleiteten H auptprozeß beim Handelsgericht h ängig. 

Bereits damals ist festgestellt word en, daß die Verein igung d er «Großen Vierzehn » 
ein Kartell im Sinne von Art. 2 KG bildet. Wie damals ha t auch im vorliegenden Falle 
die Klägerin nie schriftli ch den Bestimmungen der Konvention d er « Großen Vierzehn» 
zugestimmt. D as Kartell legte ihr eine Erklärung vor, wonach sie sich verpflichten sollte, 
a lle d er Vereinigung d er Liefe ranten « Großer Marken» der Kosmetik- und Parfümerie
branch e nur zu den vorgeschriebenen Preisen an Konsumenten zu verkaufen und nur 
bei den Lieferanten zu beziehen. Sie hat d iese Erklärung nie unterzeichn et. Sie ist also 
dem K artell nicht beigetreten ; sie hat keine vertika le Kartellabred e mit den «Großen 
Vierzehn » abgeschlossen; denn Kartellverpflichtungen bedürfen zu ihrer G ültigkeit der 
schriftlichen Form (Art.!! KG). Die umstrittene Frage, ob die Klägerin j e das Zirkular 
erhalten habe, mit welchem das Kartell im Ok tober 1967 sich a llen Depositären vor
stellte und VerpAi chtungen und kollektive Sanktionen erwähnte, ist deshalb unerheblich. 
Der Boykott, d en die Beklagten über die Klägerin verhängt haben, ist externer K artell
zwang, eine kollektive Beh inderung eines Dritten im W ettbewerb, wovon die Art.4- 10 
KG handeln. 

Wozu d ie Klägerin auf Grund der einzelnen D epo tverträge verpflichtet ist, und zu 
welch en Sanktionen di e Depotverträge die einzelnen Lieferfirmen berechtigen, ist im 
vorliegenden Verfahren unwesentlich. Hier ist nur zu prüfen, ob kollektive, auf der 
Konvention des K artells beruhende Sank tionen zu lässig seien. 

Vorkehren eines Kartells, mit d enen Dritte vom Wettbewerb ausgeschlossen od er in 
dessen Ausübung erheblich behindert werd en sollen, wie Bezugs- oder Liefersperren, 
sind grundsätzlich unzulässig, sofern nicht bestimmte, im Gesetz abschließend aufge
zählte R echtfertigungsgründe vorliegen (Art. 4 und 5 KG). E in Boykott gilt grundsätzlich 
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als erhebliche 'Nettbewerbsbeschrä nkung und damit als widerrechtlich (vgl. BGE 86 II 
365ff., 90 II 514) . Keine erhebliche Beschränkung ist ein vorübergehender Boykott, 
was hier nicht vorliegt. Ferner ist denkba r, da ß j emand nur mit wenigen Artikeln, die in 
seinem Sortiment eine Nebenrolle spielen, boykottiert wird, weshalb keine erhebliche 
Wettbewerbsbeschränkung vorliegt. Wenn ein Händler sich leicht mit a nd ern , gleich
wertigen Erzeugnissen, mit sogenannten Surrogatgütern, eindecken kann, ist ein Boykott 
ebenfalls keine erhebliche W ettbewerbsbeschränkung. Es sei in diesem Zusammenhang 
auf den im Frühling 1969 erschienenen Bericht d er Schweizerischen K ar te llkommission 
über die Preisbindung auf dem Kosmetik- und Parfümeriemarkt verwiese n (Veröffent
lichungen d er Schweizerischen K artellkommission, Heft 2, 1969, 4.Jahrgang; vgl. 
act. 14/4), welcher auf Seite 145 feststell t:« K ein Depositär, ob Spezia lgeschä ft , Apotheke, 
Drogerie, Coiffeursalon oder W arenha us ka nn es riskieren, von den < Großen Vierzehn> 
boykottiert zu werden, wenn das Geschäft oder d ie Kosmetik- und Parfümcricabteilung 
des betreffenden Geschäftes weitergeführt werden soll. » Die Klägerin ka nn also nicht auf 
Surrogatgüter ausweichen, und sie wird a uch nicht mit lediglich unbedeutenden Artikeln 
ihres Sortimentes boykottiert. Die Beklag ten machen geltend, die Klägerin habe se it d er 
vorläufigen Aufhebung des Boykottes nur kleine Bestellungen aufgegeben, woraus her
vorgehe, daß sie offenbar nicht so stark a uf die Produkte der Beklagten angewiesen sei . 
Die Beklag ten legen in der Tat nur wenige Formulare mit unbedeutend en Bestellungen 
vor, womit aber nicht bewiesen ist, daß di e Klägerin nicht noch weitere Bestellungen 
tätigte. Die Frage des mengenmäßigen Umfanges der Lieferungen der «Großen Vier
zehn» und damit der quantitativen Bedeutung d es Boykottes kann zwar rechtserheblich 
sein, ist aber wegen ihrer Komplizier theit erst im H auptprozeß abzuklären. Da der Boy
kott nicht auf ersten Anhieb unbed eutend scheint, ist er im summarischen V erfahren als 
erheblich zu betrachten. 

Die Beklag ten weisen auf die Tatsache hin, daß seinerzeit im Prozeß Nr. 2931 /68 der 
K läger Markenartikel, für die er kein D epot besessen habe, anderweitig, «schwarz», 
bezogen habe. Daß der damalige K läger nicht a uf jene «Schwarz»-Bezüge habe ver
zichten woll en, sei eher vers tändlich gewesen, als wenn die heutige Klägerin darauf be
harre, die Produkte der «Großen Vi erzehn» andern Detaillisten zu verkaufen. In j enem 
Falle habe der Kläger ohne die «Schwarz »-K äufe cfTektiv gewisse W aren überhaupt 
nicht führen können , während es der heutigen Klägerin wohl zuzumuten sei, keine 
Querverkäufe zu tätigen. Dies ist a n sich richtig , weshalb die Klägerin auch vergleichs
weise bereit war, auf Querverkäufe zu verzichten. Die Beklagten werfen ein Problem auf, 
das nicht rechtserheblich ist. Es findet sich in Lehre und Praxis kein Anhaltspunkt dafür, 
daß es eine Rolle spielte, mit welcher H andlung ein Wettbewerbssubjekt die Boykott
machinerie d es Kartells in Bewegung setzt. Die Frage der Zumutbarkcit wird nur im 
Zusammenhang mit der Wettbewerbsbehind erung a n sich aufgeworfen. 

Zu den R echtfer tigungsgründen im Sinne von Art. 5 KG sei wi ederum a uf Gesch-. 
Nr. 293 1/68 verwiesen. Die Beklagten befürchten, die Querverkä ufe a n andere D etail
listen könnten die Preisbindung d er zweiten H a nd ins v\1a nken bringen (Art. 5 Abs. 2 
lit. e KG). Sie behaupten aber nicht einmal, da ß schon eine Preisunterbietung vorgekom 
m en sei. Die bloße Befürchtung, solches könnte eines Tages geschehen, bildet aber keinen 
R echtfertigungsgrund. Zudem widerlegen die Beklagten die Behauptung nicht, daß die 
Klägerin die Produkte zu den Endpreisen an die andern Detaillisten verkauft habe, womit 
j ene nicht da ran interessiert gewesen seien, die Artikel billiger zu verka ufen. Die Aus
führungen, mit welchen in der Verfügung vom !. Oktober 1968 in Gesch.-Nr.293 1/68 
festgestell t wurde, daß die Sorge um das Depotsystem (Art. 5 Abs. 2 lit. b KG) kein 
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Rechtfertigungsgrund sein kann, gelten auch hier. Neu ist lediglich das Argument, da ß 
infolge der Quer verkäufe die Produkte der « Großen M a rken» in Läden ohne «standing» 
geraten könnten . 

Nach d em Vorbringen der Klägerin wickelten die Querverkäufe sich a uf folgende 
W eise a b : Irgendeine Dame wollte in einem Parfümeriegeschäft in einem W alliser Kur
ort ein Produkt kaufen, das in j enem Geschäft nicht vorrätig war, worauf man die Kläge
rin ersuchte, das Produkt so rasch wie möglich zu liefern, und die Klägerin half dem 
Kollegen aus. Die Beklagten widerlegen diese Behauptung nicht. Falls die Geschäfte sich 
tatsächlich in d er von der Klägerin geschilderten W eise abspielten , so hatten die Quer 
käufer offenba r L äd en, in denen die Feriengäste Produkte der «Großen Marken » ver
muteten. Also wa ren j ene Geschäfte offenbar nich t ohne « standing ». D en R echtferti 
gungsgrund von A rt. 5 Abs. 2 lit. c KG (Förderung einer im Gesamtinteresse erwünschten 
Struktur eines Wirtschaftszweiges) scha ltet die Kartellkommission a us, die in ihrem 
Bericht fests tellt, die volkswirtscha ftliche Bed eutung des M a rktes für «große Marken» 
sei eher gering. Es darf nebenbei bem erkt werden, daß di e K a rtellkommission die 
gesamte Situation auf d em in Frage stehenden Markt a ls eigentümlich bezeichnet und 
nur wegen dessen schwacher volkswirtschaftlicher Bedeutung d en Fall nicht weiterver
folgt, und daß sie ausdrücklich und wiederholt auf die privatrechtlichen Schutzmöglich
keiten d es Kartellgese tzes hinweist (vgl. im Bericht S. 151 / 152 ). 

Es liegen keine R echtfertigungsgründe vor. . . . 
VI. Die Klägerin ließ 15 Monate verstreich en, bevor sie um gerichtliche Aufhebung 

d es Boykottes nachsuchte. Die Beklagten m achen geltend, sie hätten in dieser Zeit d en 
V ergleich gesucht ; doch habe die Kl ägerin auf die Schreiben d er Beklagten ni cht reagiert. 
Die Klägerin behauptet d em gegenüber, sie sei vergleichsb ereit gewesen; a ber die Beklag
ten h ätten nur immer von ihr verl a ng t, d aß sie d en K artell verpflich tungen schriftlich 
zustimme. Wie sich alles gena u abspielte, ist letzten E ndes unwesentlich. Der Einzelrich
ter schrieb bereits in d er V erfügung vom 29.J uli 1969, mit welcher er das Gesuch um Auf
h ebung d er einstweil igen vorsorglichen Maßna hme a blehnte, daß es der Klägerin nicht 
angelastet werd en könne, da ß sie mit gerichtlichen Schritten solange zuwartete, a ls es ihr 
noch tragbar schien. Diese Feststellung gilt auch heute noch, um so mehr, als die Klägerin 
sich inzwischen vergleichswillig zeigte. D a die Beklag ten den V ergleich wid errufen 
haben, würd e die Klägerin bis zur rechtskräftigen Erledigung des orden tlichen Zivil
prozesses b oykottiert, w enn d er Richter die superprovisorische Verfügung aufheben und 
keine vorsorgliche Maßnahme verhä ngen würde. Dies brächte der Klägerin Schaden. 
D as Begehren um vorsorgliche M aßnahme ist daher gutzuheißen. Ü berdies nützt eine 
Aufhebung d es Boykot 'es le tzten E ndes d em « Image» der « Großen Marken». E ine 
boykottierte Kl ägerin müßte di e letzten Bestände ihres Lagers, also möglicherweise zum 
Teil alte Ware, a ufbrauchen. Ohne Boykott kann die Klägerin die alten Produkte gegen 
neue eintauschen, wie die Depotverträge es vorsehen . 



-167 -

Internationale Abkommen auf dem Gebiet 
des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts 

(vom l. September l 969 bis 3 l. März 1970) 

Pariser Verbandsübereinkunft (Stockholmer Fassung vom 14.Juli 1967) 

Folgende Staa ten haben ihre Ratifikationsurkunde hinterlegt: Israel 
am 30.Juli 1969; Schweden am 12.August 1969; Ungarn am 18.Dezember 
1969; Dänemark und die Schweiz am 26.J anuar 1970 und Bulgarien am 
19. Februar 1970. Die Stockholmer Fassung ist jetzt in Kraft. 

Pariser Verbandsübereinkunft ( Lissaboner Fassung vom 31 . Oktober 1958) 

Österreich hat die R atifikationsurkunde über den Beitritt zu diesem 
Übereinkommen am 24. September 1969 mit Wirkung ab 30. November 
1969 hinterlegt. Kolumbien hat das Zusatzabkommen am 29.Dezember 
1969 ratifiziert . Laos ist am 30. November 1968 aus dem Verband aus
geschieden . 

Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Fabrik- und Handels
marken ( Nizzaer Fassung vom 15.Juli 1957) 

Österreich hat am 21. November 1969 die Ratifikationsurkunde mit 
Wirkung ab 8. Februar 1970 hinterlegt. 

Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Fabrik- und Handels
marken ( Stockholmer Fassung vom 14. Juli 1967) 

Folgende Staaten haben die Ratifikationsurkunde hinterlegt: Ungarn 
am 18.Dezember 1969 und die Schweiz am 26.Januar 1970. Die Stock
holmer Fassung ist noch nicht in Kraft. 
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Stockholmer Zusatzabkommen vom 14.Juli 1967 des Madrider Abkommens über die 
Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunftsangaben vom 14. April 1891 

Folgende Staaten haben die R atifikationsurkunde hinterlegt: Israel am 
30.Juli 1969, Schweden am 12.August 1969, und die Schweiz am 26.Ja
nuar 1970. Ungarn hat das Zustandekommen am 18.Dezember 1969 
ratifiziert. 

Das Zusatzabkommen ist am 26. April 1970 rechtskräftig geworden. 

Stockholmer Zusatzabkommen vom 14. Juli 1967 des Haager Abkommens über die 
internationale Hinterlegung gewerblicher Muster oder Modelle vom 6. November 1925 

Die Schweiz hat am 13.Januar 1970 das Zusatzabkommen von Stock
holm vom 14.Juli 1967 mit Wirkung ab 26.Januar 1970 ratifiziert. 

Nizzaer Abkommen über die internationale Klassifikation von Waren und Dienst
leistungen vom 15.Juni 1957 

Österreicht ha t die Ratifikationsurkunde über den Beitritt zu diesem 
Übereinkommen am 24. September 1969 hinterlegt, mit \,Virkung ab 
30.November 1969. 

Nizzaer Abkommen über die internationale Klassifikation von Waren und Dienst
leistungen ( Stockholmer Fassung vom 14. Juli 1967) 

Folgende Staaten haben die Ratifikationsurkunde hinterlegt: Israel am 
30.Juli 1969, Schweden am 12.August 1969, Dänemark, die Schweiz und 
Ungarn am 26.Januar 1970. 

Lissaboner Abkommen über den Schutz der UrsjJrungsbezeichnungen und ihre inter
nationale R egistrierung (Stockholmer Fassung vom 14.Juli 1967) 

Folgende Staaten haben die Ratifikationsurkunde über den Beitritt 
zu diesem Übereinkommen hinterlegt: Israel am 30.J uli 1969 und Ungarn 
am 18.Dezember 1969. 

Weltorganisation für Geistiges Eigentum ( Stockholm 1967) 

Folgende Staaten haben die R atifikationsurkunde über den Beitritt zu 
diesem Übereinkommen hinterlegt: Israel am 30.Juli 1969, Schweden am 
12.August 1969, Ungarn am 18.Dezember 1969, Dänemark und die 
Schweiz am 26.Januar 1970 und Bulgarien am 19.Februar 1970. Die 
Weltorganisation für Geistiges Eigentum ist jetzt in Kraft. 

(Mitgeteilt von d er R echtsabteilung d er CIBA Akti engesellsch aft) 



Buchbesprechungen 

Haertel Kurt und Krieger Albrecht: Gewerblicher Rechtsschutz ( Patentrecht, Ge
brauschmusterrecht, Warenzeichenrecht, Erfinderrecht, Geschmacksmusterrecht, 
Wettbewerbsrecht, Kartellrecht). 3. Auflage, 459 Seiten. Carl Heymanns 
Verlag KG: Köln, Berlin, Bonn, München, 1969. DM 32.- . 

Ohne Vollständigkeit anzustreben haben die beiden Autoren eine Textausgabe ge
schaffen, in der die Gesetze und Verordnungen eines Spezialgebietes für den täglichen 
Gebrauch zusammengefaßt sind. 

Als handliche Zusammenstellung für rasches Nachschlagen wird diese Sammlung 
gute Dienste leisten. Das W erk hat offensichtlich Anklang gefunden, da es bereits in 
dritter Auflage h erausgegeben wird. Nicht nur für den deutschen Praktiker, sondern 
auch für den ausländischen Juristen sind übersichtlich und sorgfältig zusammengestellte 
Gesetzesausgaben ein wertvolles Hilfsmittel. Ein erweiterter kritischer Apparat, ergänzt 
durch ausführliche Systematik und alphabetisches Schlagwortverzeichnis, würde das 
Werk bereichern. P. Griesinger 

Woljering Herbert: Patentanwaltsordnung mit Nebenvorschriften und Gebühren
verordnung, Textausgabe. Carl Heymanns Verlag KG, Köln, Berlin, Bonn, 
München: 1969. 180 Seiten. DM 19.80. 

In dieser Textausgabe werden Rechtsvorschriften zusammengestellt, die in erster 
Linie für den Patentanwalt von praktischer Bedeutung sind. 

Für d en Außenstehenden haben diese Gesetze und Verordnungen meistens nur neben
sächliche Bedeutung, doch können sie bei Fragen über die Vertretung, die Anwalts
haftung, die Höhe von Anwaltsrechnungen und ähnlichen Problemen eine große Wich
tigkeit besitzen. 

Wenn auch die getroffene Auswahl, ohne daß dies von einem ausländischen Juristen 
zuverlässig beurteilt werden kann, den Eindruck der Vollständigkeit erweckt, würd e 
man gerne einen kritischen Hilfsapparat (alphabetisches Schlagwortverzeichnis, Ab
kürzungsverzeichnis, vermehrte Kreuzverm erke, Quellenangaben usw. ) größeren Um
fanges besitzen. P. Griesinger 
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Busse, Rudolf: Warenzeichengesetz in der Fassung vom 2.1 .1968 nebst Pariser 
Unionsvertrag und Madrider Abkommen. 4. neu bearbeitete Auflage, XVI + 
872 Seiten. Berlin: 1970, Walter de Gruyter & Co., DM 116.- . 

Die unaufhaltsame Weiterentwicklung des Waren zeichenrechts rechtfertigt die sich 
rasch folgenden N euauflagen bewährter Kommentare. Doch eilen die Ereignisse d en 
Bearbeitern derart voraus, daß auch der vorliegende Kommentar noch vor Erscheinen 
insofern veraltet war, a ls die «Mitteilung des Präsidenten des Deutschen Patentamtes 
über die Hinterlegung a llgemeiner Vollmachten » vom 17. November 1969 aus nahe
liegenden Gründen nicht berücksichtig t werden konnte, obwohl Verwaltungsvorschriften 
einen H a uptgegenstand des Buches bilden. 

Dieser Umstand, d er in der Natur d er Sache liegt, tut dem W erk keinen Abbruch, 
sondern soll lediglich ein Beleg für die a ngeführte Sachlage sein und verständlich machen, 
warum d er auf diesem Gebiet Tätige einen unersättlichen Hunger nach immer neuen, 
d en letz ten Stand widerspiegelnden Kommentaren ha t. Wenn andere Kommentare 
einen wissenschaftlichen Einschlag besitzen (BAUMBACH-HEFERMEHL ; REIMER) oder dem 
Praktiker einen raschen und gültigen Ü berblick verschaffen wollen (STORKEBAUM
KRAFT), so ist der vorliegende vor allem a ls Erläuterung d es Amtsverfahrens geschrieben. 
Der V erfasser ist dazu a ls Senatspräsident a .D. auch besonders qualifiziert. 

In kurzer, knapper Ü bersicht wird die überbordend e Fülle d es M a teria ls dargeboten 
und mit Inhaltsverzeichnis sowie Sachregister (Stichprobenweise unvollständig: auf 
S.457 wird die Abstandslehre in der Klammer ohne Erläuterung a ls Zirkeltheorie be
zeichnet, während dieses Stichwort nicht im Register zu find en ist) leicht zugänglich 
gemacht. 

Besonders wertvoll ist die Einführung. In ihr find et m an eine Geschichte d es Deutschen 
Paten tamtes im Überblick, gefolgt von einer chronologischen Aufstellu ng a ller R echts
erlasse. Anschließend wird der Gese tzestext ohne Beiwerk abgedruckt, während d er be
treffende Artikel im K ommentarteil nochmals am jeweiligen Platz wiedergegeben wird. 
Auf diese W eise ist d er Überblick über d as Gesetz viel m üheloser, a ls wenn man, wie in 
andern Kommenta ren, d en Gese tzes text durch d en ganzen Band hindurch verstreut 
aufsuchen muß. 

D as W erk hat durchwegs eine referierende Haltung, wobei auf eine Kritik der R echt
sprechung verzichtet wird. Diese Seite d es Warenzeichenrechts soll ganz bewußt nicht 
eingehend behandelt werden, da sie in andern W erken ausführlich dargestellt wird. 
Hingegen findet man übersichtliche und sonst nirgends in d erartiger Genauigkeit wieder
gegeben e Darlegungen über das Beamtenrecht und die r echtstechnischen Belange d er 
vielfältigen Amts- und Gerichtsverfahren. Besonders da nkbar ist d er L eser für die über
sichtliche Darstellung des weitherum a ls verwunschenen Irrgarten empfundenen Gebiets 
d er sich überschneidenden Zuständigkeiten von G erichten und V erwa ltungsstellen. 

J e nach Bedarf wird d er eine oder der andere Kommentar bessere Dienste leisten, 
ebenso oft aber ist d er sicherste W eg d as Nebeneinanderlesen zur gegenseitigen Ergän
zung. In diesem Zusammenhang überbrückt das besprochene Buch eine durch kein 
anderes ausgefüllte Lücke. P. Griesinger 
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Genre, Yves: Das Branchensystem im Firmenrecht. Abhandlungen zum schweizeri
schen Recht. Bern: 1970, XX + 115 S. Fr. /DM 24. --. 

Die Schwierigkeit, neue Firmenbezeichnungen zu finden, verleite t den Verfasser dazu, 
eine d em Markenrecht entstammende Lösung dieses Problems vorzuschlagen. Er stellt 
di e Behauptung a uf, « nur die Annahme des bere its im Markenrecht erprobten Branchen
systems» (S. 71) könne Abhilfe verschaffen. 

Sti llschweigend wird davon ausgegangen, d er Begriff« Branchensystem» sei die grund
legende Einteilungsweise, welche im UWG zum W ettbewerbsverhä ltnis führe und im 
Markenrecht zur Warengleichartigkeit. Nur wer aus der Praxis weiß, wie verschwommen 
d er Begriff der W arengleichartigkeit an sich schon ist und wie unsicher er von d en Ge
richten beurteilt w ird (Kriterium ist die Auffassung des Endverbrauchers, bei dem aber 
«auf die besonders Intelligenten und die geistig Zurückgebliebenen» nicht abgeste llt 
wird! S. 60+ 74), kann ermessen, welche Geister hier gerufen werd en. So wie es bei der 
Warengleichartigkeit neue Waren g ibt, die in keine der bestehenden amtlichen Klassen 
und erst recht nicht in die Auffassung des Endverbra uchers hineinpassen, so gibt es bei 
d en Firmen d ie «multimarket corporation», deren Arbeitsgebiet sich von der K ern
energie über die m edizinische T echnologie zur Ozeanographie und noch weiter er
streckt. Durch diese Umstände werden aber die Kollisionsmöglichkeiten nicht vermin
d ert, wie der Autor mit seinem Vorschlag zu erreichen meint, sondern ganz bedeutend 
vcrmehrt 1 Ähnliche Überlegungen gelten für das «\ ,Yettbewerbsverhältnis», bei dem 
die landläufigen Kriterien in den klaren Fällen nur eine triviale Bestätigung bereits 
bekannter Unterscheidungen erbringen, in den schwierigen aber versagen. 

D er Vorschlag zur Einführung des Branchensystems im Firmenrecht hat aus diesen 
Gründen sowohl Vorteile als auch Nachtei le und zur Erfassung des Problems wäre es 
notwendig gewesen, di e Grenzen an diesen heute vermehrt auftretenden Sonderfällen 
abzustecken. 

Neben den einleitenden Abschnitten kommt der eigentliche Gegenstand der Arbeit 
etwas kurz weg und man würde sich eine unbefangenere Diskussion des vorhandenen 
Materials aus R echtsprechung, Lehre und Praxis wünschen, verbunden mit der Er
arbeitung der notwendigen grundlegenden Gesichtspunkte und Kriterien 

P. Griesinger 

Foures Roger: Le droit et La publicite, R eihe « Documents actuels »; J. Del
mas & Cie, Paris, 1968, 259 S., brochiert ffr. 36.-. 

Der Autor geht sowohl von der rechtlichen a ls auch von der ethischen Seite an ein 
brennendes Problem heran, das er aus seiner täglichen Tätigkeit bestehens kennt. 

Das Werk ist in drei Hauptteile aufgeteilt: 
1. Die gesetzlichen Bestimmungen in Frankreich betreffend die Werbung werden in 

ihrem gegenseitigen Verhältnis dargestellt. Dieser Teil enthält eine reiche französische 
Judikatur und viele Hinweise auf Gemeinschaftsrecht und ausländisches Recht. 

2. Im zweiten Teil erklärt der Autor, wie die Werbung abläuft, welches die Aufgabe 
d er verschiedenen beteiligten Berufe ist und d eren V erhältnis zu den Inserenten und 
Publikationsträgern. 

3. Im dritten und letzten Teil zeigt Foures die dynamischen Aufgaben der W erbung 
in der modern en Wirtschaft auf sowie die Gefahren, die wiederum durch eine un
gehemmte Entwicklung der W erbung drohen. 
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Trotz seiner Basis im französischen Recht wird dieses Buch dem ausländischen Ju
risten und Werbepraktiker dienlich sein, sind doch die allgemeinen Probleme wie die 
Interessenabwägung Werbung und allgemeines Interesse, Werbung und Wettbewerb 
u. a . m . internationale Probleme, die sich über die nationale Gesetzgebung hinweg 
stellen. P. Hug 

Weimar, Robert: Psychologische Strukturen richterlicher Entscheidung. Basel und 
Stuttgart 1969 (Helbing & Lichtenhahn) S.VII, 219, Fr.32.--. 

Die Rechtsordnung ist der Leib der menschlichen Gesellschaft. Die Richter sind ihre 
Ärzte. Sie wachen über die Gesundheit. Die Politiker sind mit den Juristen verantwort
lich für das Gefüge der Rechtsordnung. Ihre Pflege j edoch ist den Richtern anvertraut. 

Weimar hat letztere und ihr Tun zum Gegenstand seiner Studie gemacht und zwar 
die «Strukturen richterlichen Entscheidens», die psychischen und sozialen Determi
nanten des judizierenden Verhaltens. Er befaßt sich vor allem damit, «wie der richter
liche Entscheidungsprozeß in seiner Faktizität verläuft» und nicht mit der normativen 
Arbeit rechtswissenschaftlicher Logik. 

Diese Fragestellung ist wissenschaftlich wenig beachtet, wie der Autor das zu Recht 
feststellt. R echtspolitisch leitete sie hingegen seit Jahrtausenden die Arbeit an d en Pro
zeßgesetzen. Die Befürchtung, daß der Richter aus dem oder j enem Grund befangen 
sein könnte, führte zum Parteibetrieb und zur Verhandlungsmaxime : D er Ri chter solle 
von der Tatsachenerforschung möglichst ferngehalten werden. Man ließ es aber bei 
der praktischen Erfahrung bewenden. 

Weimar versucht nun, das Handeln des Richters psychologisch, also von seiner psy
chischen Situation h er zu erfassen , und zwar sowohl das Werden der Entscheidung beim 
Einzelrichter wie beim Kollegialgericht. 

Wir erfahren viel Interessantes und Wissenswertes. Dennoch ist es fraglich, ob damit 
jene Leser, di e sich um die Rechtsordnung in ihrer praktischen Tätigkeit od er wissen
schaftlich kümmern, Mitteilungen finden, die ihnen unmittelbar nützen. Weimars Studie 
ist ein Versuch, der als solcher wertvoll ist. Die Rechtswissenschaft hat solche Hi lfe nötig, 
um die Zwangsjacke d er dogmatisch verfestigten Vorstellung loszuwerden. Sie ist aber 
noch nicht vorbereitet, um die Probleme psychologisch zu lösen. 

Bevor der Richter von seiner Person her erfaßt werden kann, muß die objektive 
Prozeßsituation dargestellt sein: die allgemein gültigen erkenntnistheoretischen Regeln. 
Erst wenn sie herausgeschält sind, fruchtet die Überlegung, welcher subjektive Ent
scheidungsraum dem Richter verbleibe. Allgemein Gültiges läßt sich aber auch dann 
darüber kaum sagen. Das j eweilige Rechtsgebiet spielt eine zu große Rolle. 

Insbesondere ist es nicht angängig, den Richter von den übrigen Personen, die im 
Prozeß handeln, zu isolieren. Das Mitwirken der Parteien, Parteivertreter, Zeugen und 
Sachverständigen präjudiziert den Ausgang d es R echtsstreites in weit größerem Ausmaß 
als die persönliche Situation des Richters, vorausgesetzt, daß er wirklicher Richter und 
nicht eine politisch gelenkte Marionette ist. 

Weimars Verdienst ist es, zu derartigen Überlegungen anzuregen, ja sie geradezu 
herauszufordern. Er war sich d essen bewußt, sagt er doch im Vorwort, daß er nicht be
absichtige, eine «abgeschlossene» psychologische oder sozialpsychologische Theorie des 
richterlichen Entscheidungsverhaltens vorzulegen, es handle sich lediglich um einige 
Ansätze in dieser Richtung, die weiter ausgebaut und präzisiert werden müssen. 

A. Troller 



Die Vergütung von Parteikosten 

(Reiseauslagen, evtl. aus Übersee, inländische und ausländische 
Patentanwaltsrechnungen, Privatexpertisen usw.) 

Nach schweizerischem Recht unter Berücksichtigung 
der Regelung in der BRD 

PAUL BRÜGGER, NIEDERTEUFEN 

Bei Prozessen auf dem Gebiete des gewerblichen R echtsschutzes er
wachsen einer Partei häufig Auslagen, welche von der normalen Prozeß
entschädigung für die obsiegende Partei , die in der Regel die Anwalts
bemühungen abzugelten hat , nicht mehr gedeckt werden. \!\Tenn auch 
nach Auskunft verschieden er G erichte solche Vergütungsbegehren bis 
heute selten gestellt wurden, so ist es in Anbetracht der oft hohen auf dem 
Spiel stehenden Beträge angebracht, zu ermitteln, ob und nach welchen 
Kriterien solche Kosten nach geltendem Recht vergütet werden können 
oder sich allenfalls de lege ferenda Änderungen aufdrängen. 

I. Grundrechtliche und gesetzliche Ausgangslage 

Dem ·wesen des R echtsstaates, dem es als Pflicht und Befugnis vom 
Souverän aufgegeben ist, Konflikte zwischen den Rechtsgenossen zu ent
scheiden, entfließt das Grundrecht auf Beschreitung des Prozeßweges als 
Mittel zur Beziehungsgestaltung. Dieses Recht betrifft nicht nur die Ver
tikalbeziehung Staat-Bürger, resp. R echtssubjekte im weiteren Sinne, son
dern wirkt bestimmend auf die Entfaltungsfreiheit der Normadressaten 
unter sich. Dieses Grundrecht auf rechtliches Gehör zeugt also sogenannte 
Drittwirkung. Es beinhaltet nicht nur eine formale Möglichkeit, sondern 
garantiert auch den materialen R echtswegabschluß (vgl. FECHNER, Ko
stenrisiko und Rechtswegsperre - Steht der Rechtsweg offen? JZ 69,350) . 
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In seinem Wesensgehalt wurzelt der Anspruch der R echtssubjekte auf 
Einsatz der zweckmäßigen Mittel zur ,vahrung ihrer R echtsposition im 
gerichtlichen Verfahren, sei es als Kläger oder als Beklagte. Diese Gestal
tungsfreiheit find et ihre Grenze in der Zweckmäßigkeit der ergriffenen 
Maßna hme, da es anderseits grundrechtswidrig wäre, daß eine Partei aus 
Furcht vor nicht absehbarer Kostenbelastung bei allfälligem Unterliegen 
von d er Beschreitung d es Rechtsweges abgehalten würde oder der Kosten
spruch Bußencharakter erhielte. D emgemäß hat unabhängig von einer 
gesetzlichen Positivi erung die Maxime Geltung, daß die Prozeßauslagen 
von d en Parteien im Rahmen sorgfältiger Interessenwahrungen möglichst 
tief zu halten sind. D er Richter hat die oft schwierige Aufgabe, im einzel
nen Fall die eingesetzten Mittel auf ihre Zweckdienlichkeit zu überprüfen, 
um einen billigen Kostenspruch fällen zu können . 

Sc/z wei:::. : Begründet durch die kantonale Legiferierungshoheit auf pro
zeßrechtlichem Gebiet sind Kostenerstattungsansprüche nach kantonalem 
R echt zu beurteilen (vgl. BGE 71 II 189, 81 II 543) . Die kantonalen Pro
zeßordnungen normieren zwar gemeinhin einen Entschädigungsanspruch 
d er obsiegenden Partei in bezug auf d en Ersa tz gebührentariflich fes t
gelegter Anwaltshonorare - erwähnenswert ist, daß gemäß 129 ZP /G enf 
die Anwaltskosten nur im Rahmen d er m ateriellen Schadenersatzregelung 
in Anschlag kommen und in Freiburg, 116 ZP, und im , ,v allis , 3 12 ZP, 
der R echtsanwalt bezüglich seiner Kosten persönlich Anspruchsberech
tigter ist - , doch scheint es auf den ersten Blick ungewiß, ob sie auch einer 
weiter gehenden V ergütung von Parteikosten Raum geben wollen. 

,Vährend etwa§ 172 ZP /Basel-Stadt die Parteientschädigung strikte auf 
die Anwaltskosten beschränkt, sind gemäß§ 53 ZP/Aargau d er obsiegen
den Partei die Kosten des R echtsstreites so weit zu erstatten, als sie nach 
d em Ermessen d es Richters zur ,vahrung des Rechtes erforderlich waren 
(Im D ekret über die Gebühren in Zivil- und Strafsachen und die Ent
schädigung der Parteien, Zeugen und Sachverständigen werden in§ 34/1 , 
in nicht abschließender Enumeration u . a. die Beschaffung von Beweis
mitteln und notwendige R eisen einer Partei als erstattungsfahig erklärt. 
Nach§ 34/2 kann der Richter j e nach Umständen ei r_er Partei auch für 
weitere Zei tversäumnis [Gänge zum A nwalt u. a .] eine billige Entschädi
gung gewähren) . Art. 58 ZP /Bern spricht vom « vollständigen Ersatz der 
Prozeßkosten », Art. 143 /2 ZP/St.Gallen von der vollen Entschädigung 
für di e « mit dem Prozeßverfahren zusammenhängenden notwendigen 
Auslagen und Umtriebe », Art. 77 ZP /Zürich (Entwurf§ 69) vom Ersatz 
der außergerichtlichen Kosten und Entschädigung für Umtriebe nach 
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freiem richterlichem Ermessen. Art. 159 OG läßt für d as Verfahren vor 
Bundesgericht die durch den R echtsstreit erwachsenen no twendigen Ko
sten ersta tten. 

Eine weitere Aufzählung ähnlich lautender Normen erübrigt sich, denn 
eine grundrechtskonforme Interpretation d er Prozeßordnungen (voraus
gesetzt wird di e Geltungskraft ungeschriebenen Verfassungsrechts) soll 
dazu führen, d aß der obsiegenden Partei in d er R egel alle durch d en 
R echtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu erstatten sind (richter
lichem Ermessen bleibt es anheimgestellt, abzuwägen, wie weit nur teil
weises Obsiegen in der verhältnismäßigen Kostenersta ttung seinen Nieder
schl ag find en soll ) . In diesem Sinne hat d er Richter in Erwägung d er 
Notwendi gkeit der in concreto zur Erstattung begehrten Auslagen auch 
Gesetzes lücken zu schließen wie sie etwa in der baslerischen ZP offenbar 
werden . 

BRD: § 9 l ZPO normiert grundl egend die Kostenersta ttungspflich t der 
unterliegenden Partei. Sie geht auf den Ersatz der « zweckentsprechenden» 
und « notwendigen » Aufwendungen der Gegenpartei , wobei ausdrücklich 
notwendi ge R eiseauslagen und durch notwendige T erminwahrnehmung 
en tstand ene Zeitversäumnis als vergütungspflichtig eingeschlossen sind. 
Entsprechendes gilt für Gebühren und Auslagen des R echtsanwalts d er ob
siegenden Pa rtei. Die Kosten für die Zuziehung eines nicht am Gerichtsort 
weilenden Anwalts müssen in der sachlichen Notwendigkeit begründet sein . 

In d er Spezialgesetzgebung für den gewerblichen R ech tsschu tz wurden 
di ese Grundsätze entsprechend präzisiert. So bestimmt d as Paten tamt 
nach billigem Ermessen im Beschluß über die Erteilung d es Patentes, «in
wieweit ein em Beteiligten die durch ein e Anhörung oder Beweisaufnahme 
verursachten Kosten zur Last fallen ». Die Parteiauslagen werden ihrer
sei ts wied er nach billigem Ermessen aufihre zweckdienliche Notwendigkeit 
überprüft (vgl. PatG § 33 Abs . 2). Ebenso nach billigem Ermessen wird 
die K ostenentscheidung und -fes tsetzung beim V erfahren vor Pa tent
gerich t getroffen (§ 36q Abs. 1 und 4, § 40 PatG) . Gem äß§ 51 Abs. 5 Pa tG 
sind die Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einem 
R ech tsstreit entstehen, bis zur vollen G ebührenhöhe nach § 11 Bundes
gebührenordnung für R echtsanwälte und die notwendigen Auslagen der 
Patentanwälte erstattbar, auch bei Anhören eines Paten tanwaltes vor 
BGH gemäß§ 4 1 r Abs. 5 PatG. Entsprechendes gilt im Gebrauchsmuster
prozeß (§ 19 Abs. 5 GbmG) und im Musterprozeß (§ 32 Abs . 5 WZG). 

Der Gesetzgeber überläßt es also weitgehend dem Ermessen des Rich
ters, die Parteivergütungen nach den Prozeßumständen festzusetzen. 
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II. Konkurrenzproblem zwischen materiellrechtlichem und 
prozessualem Kostenerstattungsanspruch 

Es stellt sich die Frage, ob der einer obsiegenden Par tei entstandene 
Schad en in einen mittelbaren, durch außerprozessuale Umtriebe und Auf
wendungen substantiierten Schaden und, auf gleicher Ebene, durch 
rechtsmißbräuchliche Einleitung eines Prozesses oder durch dolose Pro
zeßführung verursachte M ehrkosten, als materieller, selbständiger Scha
d enersatzanspruch getrennt von den eigentlichen Partei-Prozeßkosten be
handelt werden muß. FrsCHER (vgl. Schadenberechnung im gewerblich en 
R echtsschutz, S. 74ff., mit Verweis aufBGE 36 II 602, 39 II 659) macht 
diese Trennung, wobei er K osten für Sachverständige und Pa tentanwälte, 
R echerchekosten und allgemeine Überwachungskosten ebenso wie Auf
wendungen für Publikumsbenachrichtigung und V erwarnungskosten a ls 
mittelbaren, selbständig geltend zu machenden Schaden deklariert. vVenn 
eine kantonale Prozeßordnung erklärt, daß der obsiegenden Partei alle 
mit d em Verfahren verbundenen Auslagen und Umtriebe, soweit sie zur 
zweckdienlichen W ahrn ehmung ihrer Interessen notwendig waren, zu er
setzen seien, so sind a lle zum Prozeß kausalen K osten im R ahmen der 
Prozeßentschädigung zu beurteilen und allenfalls zuzusprechen. Das Ober
gericht Zürich (ZR 1964 Nr.100 E.6) führt treffend aus, d aß nur soweit 
im kantonalen Prozeßrecht die Kosten- und Entschädigungsfolgen von 
gcrich tlichen V erfahren nicht normiert seien, allenfalls ein subsidiärer 
Schadenersatzanspruch nach Bundesprivatrecht in selbständiger Klage 
angebracht werden könnte. Ungeachtet, ob von der unterliegenden Partei 
r echtswidrig (vorsätzlich oder fahrlässig) der obsiegenden Kosten ver
ursacht wurden oder nicht, hat der Richter zu ermessen , ob diese, im 
R ahmen der Prozeßentschädigung geltend gemacht, der zweckdienlichen 
R echtsverfolgung der siegenden Partei entsprachen. Insoweit ist also die 
dogm atische Trennung in nichtprozessuale und prozessuale Kosten un
tauglich. 

Offen bleibt allerdings die Frage, ob die prozessuale Entschädigung 
übers teigenden Kosten , etwa ein d en gesetzlichen Tarifüberhöhendes, von 
einer Partei mit ihrem Anwalt vereinbartes Sonderhonorar in seinem 
M ehrbetrag, bei Vorliegen d er entsprechenden Voraussetzungen in ge
sonderter Schadenersatzklage geltend gemacht werden können. Unter 
Betonung, daß auch bei der materiellen Schadenersatzfrage die Adäquanz 
gelte (vgl. SCHRAMM, Der Paten tve rletzungsprozeß, S. 311 ), wird sie in d er 
BRD bej aht. Wie inkonsequ ent die Durchdringung ist, zeigt sich, wenn 
SCHRAMM ( a.a.O. S. 3 12), nachdem er den Sonderanspruch prinzipiell be-
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jaht hat, wieder sagt: «Unzulässig ist gesonderte prozessuale Geltend
machung, wenn die Festsetzung im billigeren Kostcnfestsetz ungsverfahren 
möglich ist. Bezüglich der Gebühr des Korrespondenzanwalts ist das 
Kostenfestse tzungsverfahren zu betreiben.» 

Nach meiner Ansicht hat in diesen Fragen das Prozeßrecht als lex spe
cialis für prozeßkausale Entschädigung dem allgemeinen Schadenersatz
recht vorzugehen, rechtfertigt sich doch die Einlassung freierer Kognition 
auch bei unerlaubter Handlung des Ersatzpflichtigen nicht, da auf diese 
Weise das prozessuale Prinzip der zweckdienlichen, möglichst tiefen 
Kostenverursachung im Prozeß wieder ausgehöhlt würde. Zuzustimmen 
ist der Ansicht von L EUCH (Kommentar N. 5 zu Art. 58 ZPO Bern), daß 
nach schweizerischem R echt bei unerlaubter H andlung der Gegenpartei 
hinsichtlich Kosten prozeßvorbereitender Handlungen, wenn es zu keinem 
Prozeß gekommen ist, ein materie lles Schadenersatzbegehren geltend ge
macht werden kann. 

In diesem Zusammenhang verdient eine Erwägung des Zürcher Kas
sationsgerichtes betreffend die Gerichtskosten und Prozeßentschädigung 
bei einer Nichtigkeitsbeschwerde gegen die Abweisung einer vorsorglichen 
Verfügung nach UWG Erörterung (Beschluß i. S. H. L. gegen P. A. AG 
vom 26.2. 1970 SJZ 1970, S. l 67f.). Die Beschwerdeführerin hatte gegen 
die Abweisung ihres V erfügungsbegehrens durch das Obergericht Nichtig
keitsbeschwerde eingereicht, obwohl in der Zwischenzeit von der Be
schwerdeführerin beim H andelsgericht die Hauptklage anhängig gemacht 
worden war. Das Kassationsgericht trat auf die Beschwerde nicht ein, im 
wesentlichen mit der Begründung, daß nach Art. 11 /3 UWG nunmehr 
ausschließlich der im Hauptprozeß zuständige Richter vorsorgliche Maß
nahmen zu verfügen oder aufzuheben befugt sei. 

Die Beschwerdeführerin wurde zwar mit den Kosten belastet, doch 
führte die K assationsinstanz aus, daß dies kein endgültiger R echtsnachteil 
sei, da bei allfälligem Unterliegen der Klägerin im Hauptprozeß diese den 
durch die vorsorgliche Maßnahme verursachten Schaden zu bezahlen 
habe, gemäß Art. 12 /3 UWG, wozu auch die Kosten gehörten, die die 
Beschwerdeführerin im Maßnahmeverfahren bezahlen mußte. Hiegegen 
ist folgendes einzuwenden: Art. 12/3 UWG ist nur anzuwenden, wenn vor
sorgliche Maßnahmen angeordnet wurden und ein direkter Schaden beim 
Betroffenen entstand. In diesem Fall e wurde ja gerade keine Maßnahme 
getroffen, so daß ein materieller Schaden entfällt. Die Frage einer Prozeß
entschädigung hat sich einzig nach Art. 77 ZPO /ZH zu richten. W enn 
auch grundsätzlich die Kosten aus dem vorprozessualen Verfügungsver
fahren erstattbar sind, ist nicht einzuseh en, wieso die Kassationsinstanz 
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eine solche für das erfolglose Nichtigkeitsverfahren der Beschwerdeführerin 
überhaupt in Aussicht stellt, obwohl sie ermittelt hat, daß die Beschwerde
führerin nur aus Interesse an einer Korrektur der Motive das Rechtsmittel 
ergriffen hatte, was von ihr zutreffend als Rechtsmißbrauch gewertet 
wurde. Allein diese Tatsache versagt schon eine Vergütung nach Art. 77 
ZPO, da die Maßnahme der Zweckdienlichkeit unzweifelhaft entbehrte . 

Der vor allem in der deutschen Praxis lebendige Konflikt zwischen ma
terieller und prozeßrechtlicher Kostenerstattung tritt dort auf, wo durch 
das schuldhafte Verhalten einer Par tei, bei fahrlässiger ·w arenzeichen
anmeldung, fahrlässiger Gebrauchsmusterverletzung b eispielsweise, die 
Adäquanz für einen die normale Kostenerstattung durch die unterliegende 
Partei übersteigenden Schadenersatz gegeben ist (vgl. ScHRAMM, Der Pa
ten tverletzungsprozeß, S. 310 ff.; KIRCHNER, Zum materiellrechtlichen 
Anspruch ... GRUR 70, 54). Das Problem gewinnt gegenüber der schwei
zerischen Rechtslage dadurch an praktischer Bedeutung, daß die als not
wendig zu erstattenden Kosten für Patentanwälte nach§ 51 /5 PatG, § 32 / 
WZG, § 41 r /5 PatG, 19/5 GbmG, 48 /5 SortSchG tariflich (vgl. I) fixiert 
sind, so daß eine Partei in der Regel noch Mehrkosten selbst zu tragen hat. 
KIRCHNER (a.a.O. S.64) gelangt zum Schluß, daß hinsichtlich derjenigen 
Mehrkosten eines Patentanwalts, welche durch die angeführten spezial
gesetzlichen Normen ausgeschlossen sind, einem Kostenerstattungs
anspruch im materiellen Schadenersatzverfahren nur stattzugeben sei, 
wenn sie trotz des Bestrebens zur Vermeidung eines zu hohen Kosten
wagnisses entstanden seien (vgl.auch KRAFT, Die warenzeichenrechtlichen 
Bestimmungen des Vorabgesetzes, GRUR 68, 123- 129f.). 

III. Einzelne Vergütungsprobleme 

Da die Kostenrechtsprechung in der schweizerischen Gerichtspraxis ein 
Mauerblümchen-Dasein fristet - wie weit liebenswerte Blüten hervor
gebracht werden, ist wohl erst am Ende der Untersuchung festzustellen - , 
müssen eingehende Erwägungen für eine billige Ermittlung der Vergütung 
von Parteikosten der deutschen Rechtsprechung entnommen werden. Es 
wird nutzbringend sein, nicht allgemeine Sentenzen anzuführen, sondern 
die gewichtigsten Kostenfragen an gerichtlich entschiedenen Fällen zu er
örtern und die Entscheidungskriterien in wechselvoller Anwendung zu 
sehen, wobei sich die Fragenkreise natürlich teilweise überschneiden 
werden. 
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1. Patentanwaltskosten 

Im G enoud-Entscheid (Sz. Mitt. 69, 71 ) ha t das H a ndelsgericht Zürich 
im Rahmen des Ersatzes außer- und vorprozessualer U mtriebe, « soweit 
sie angemessen waren und sich auf den Gegenstand des Prozesses bezogen» 
gemäß Art. 77 ZPO /ZH die Kosten eines R echtsanwaltes und eines Pa
tentanwaltes in Lyon und die Kosten eines Pa tentanwaltes in G enf ge
schützt. Im CIECH/Pfizer-Entscheid (nicht veröffentlichtes U rteil d es 
HG Zürich vom 15. 12.1969) wurden mit gleicher Motivierung Patent
anwaltskosten und Reisekosten wissenschaftlicher Mitarbeiter, die zur In
struktion des Prozeßbevollmächtigten aus den USA in die Schweiz kam en , 
als erstattungsfähig erachtet. 

Auch ohne spezialrechtliche Normierung läßt sich nach allgem einer 
Prozeßmaxime die Mitwirkung eines Patentanwalts im gewerblichen 
R echtsschutzverfahren grundsätzlich als zweckmäßige R echtsverfolgung 
werten. Im Einzelfall ist zu untersuch en, wie weit eine Mitwirkung d es 
Patentanwalts no twendig ist, vor allem in einem weite ren Instanzenzug 
(«Bei d en für Patentsachen zuständigen Gerichten besteht indes eine 
äußerst enge Zusammenarbeit zwischen R echtsanwälten und Pa tent
anwälten, vor allem bei den Prozessen, in denen Ansprüche aus dem 
Patentgesetz geltend gemacht werden. Dabei spielt die Würdigun g d es 
technischen Tatbestandes in vielen Fällen eine entscheidende Rolle, und 
R echtsanwälte und Patenta nwälte teilen sich in die Aufgabe, den tech
nisch rechtlichen Tatbestand d arzustellen. Hier muß gesundes Empfinden 
und b erufliches Geschick auf beiden Seiten entscheiden, wie im Plädoyer 
der Stoff aufzuteilen ist.» RADT, Das V erhältnis der Patentanwaltschaft 
zur R echtsanwaltscha ft, GRUR 68, 468) . D a im G egensatz zur BRD 
Patentanwälte in der Schweiz zur V ertretung vor Gericht nicht zugelassen 
sind, entfällt das Problem der Festsetzung von Verhandlungsgebühren 
und der damit verbundenen Auslagen. Da die Kostenansätze der Patent
anwälte weder in der BRD noch in d er Schweiz gese tzlich festgelegt sind , 
müssen sie nach dem Kriterium der « Ü blichkeit », das durch die V er
bandstarife geliefert wird, beurteilt werden , wobei in d er BRD in gewissen 
Fällen (vgl. § 51 /5 PatG) eine Ausrichtung auf die R echtsanwaltstarife 
erfolgt. 

Entgegen der Ansicht von REIMER (\,Vettbewerbs- und \,Varenzeichen
recht, 3. Aufl. S. 851 ), daß die Hinzuziehung eines Patentanwaltes d ann 
überflüssig sei, wenn ein Rechtsanwalt mit hervorragenden Spezialkennt
nissen als Prozeßbevollmäch tigter mitwirke, hat das OLG Frankfurt (Be
schluß vom 2. 11.1964, GRUR 65, 505) entschieden, daß die Bestimmung 
von§ 32 Abs. 5 WZG, im Vollstreckungsverfahren nicht anwendba r (vgl. 
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OLG Düsseldorf 8.5 .1 968, GRUR 69, 245), die es ermöglicht, einen 
Rechtsstreit mit Hilfe von Fachleuten des Spezialgebietes zu entscheiden, 
nicht r es triktiv interpretiert werden dürfe. D er Patentanwalt habe An
spruch auf die Gebühren, wenn er seine Partei vor und bei der Klage
erhebung und darüber hinaus beraten habe. Sein Auftritt vor Schranken 
sei nicht notwendig hiefür. Bei T eilnahme an mündlicher V erhandlung 
seien ihm keine Sondergebühr, sondern nur die Auslagen zu erstatten. 

Das Kammergericht Berlin (Beschluß vom 6.11.1967, Das Juristisch e 
Büro 1968, 153) ha t die Erstattungsfähigkeit für Patentanwaltskosten, ab
gesehen von den spezialrechtlich normierten Fällen, streng auf jene be
schränkt, in denen die Beurteilung von Fragen abhängt, die zum Aufgaben
bereich eines Patentanwalts gehören . Anerkannt wurde sie vom OLG Celle 
(Beschluß vom 29. 10.1 968, NJW 69, 328; im gleichen Sinn vgl. auch 
GRUR 68, 454) in einer Wettbewerbsstreitigkeit, in d er wegen entschei
dender technischer Fragen der Beizug eines Patentanwalts im Sinne von 
§ 91 ZPO begründet war, gemäß der Tarifordnung nach§ 51 Abs . 5 PatG. 

Abgelehnt wurde vom OLG H amburg (29.1.1965, GRUR 65, 506) 
eine analoge Anwendung von § 51 Abs. 5 PatG und § 32 Abs. 5 WZG in 
einem R evisionsverfahren betreffend Sortenschutzrecht. D er Beizug d es 
Korrespondenzanwalts als « Sortenschutzanwalt» sei auch nach§ 91 ZPO 
nicht notwendig gewesen, d a es im R cvisionsrechtszug nicht mehr auf die 
besonderen biologischen und botanischen K enntnisse des Korrespondenz
anwalts angekommen sei. 

Das OLG Celle (Beschluß vom 29. 10.1968, GRUR 70, 152 ) hat in einer 
Wettbewerbsstreitsache, in der es schwierige technische Fragen abzu
klären galt, die Zuziehung eines Patentanwalts für « notwendig» erachtet. 
In Analogie zu § 5 1 /5 PatG sei die Mitwirkung nur bis zu einer vollen 
Gebühr nach § 11 BRAGO (Anwaltsgebührenordnung) zu erstatten. 
Diese Beschränkung berühre die Frage nicht, welche G ebühren die Partei 
selbst an ihren Patentanwalt zu zahlen habe. Ebenso seien für den R echts
anwalt gemäß§ 91 /2 ZPO nur « die gesetzlichen G ebühren und Auslagen 
d er obsiegenden Partei» zu erstatten. Auch wenn nach der Literatur in 
Wettbewerbssachen « regelmäßig» oder «unter bes timmten Umständen» 
eine Sondervergütung bezahlt werde, so sei dies im konkreten Fall nicht 
statthaft, da gerade durch die ausnahmsweise notwendig taxierte Zu
ziehung eines Pa tentanwalts der R echtsanwalt in seinen Bemühungen 
insoweit entlastet worden sei, als diese ein Sonderhonorar gerechtfertigt 
hätten. 

In Analogie zum Patent- und Gebrauchsmusterrecht hat das OLG 
Frankfurt/Main (vgl. GRUR 53, 500) in einem Eilverfahren auf d em 
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Gebiete des Urheber- und Verlagsrechts (sklavische Nachahmung bei 
Büchertitelpräsentation) die Zuziehung eines Anwalts mit Spezialkennt
nissen zu gutachterähnlicher Unterstützung des Prozeßbevollmächtigten 
als «notwendig» erachtet, zumal «in solchen Fällen (wohl bei der An
wendung von Spezialgesetzen in Eilverfahren) d em Grundsatz «iura novit 
curia» oder dem Gedanken, daß es die Aufgabe des G erichts sei, das in
ländische Recht selbständig zu erforschen und anzuwenden, keine ent
scheidende, die Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit einer sorgfältigen 
rechtlichen Vorbereitung von Parteiseite ausschließende Bed eutung zu
kommen kann (GRUR 53, 50 1) ». In der Folge hat es auf einen vollen 
Gebührenersatz pro Instanzenzug erkannt. 

Mit Beschluß vom 26.7 .1 962 hat das Bundespatentgericht (GRUR 64, 
618) die Erstattungsfähigkeit für die Kosten eines erst in zweiter Instanz 
eines N ichtigkeitsprozesses beigezogenen Privatgutachters bis zum Betrag 
tarifmäßiger Patentanwaltskosten bejaht und nur im M ehrbetrag abge
wiesen, da die Partei anfänglich nur einen Rechtsanwalt beigezogen hatte, 
die Kosten für einen Patentanwalt aber generell erstattungsfähig sind. 
Weil die Notwendigkeit eines patentanwaltlichen Schriftsatz übersteigen
den Gutachtens nicht dargel egt wurde, schü tzte der Beschwerdesenat nur 
ein Patentanwaltshonorar. Im gleichen Sinne schützte das OLG Düssel
dorf (Beschluß vom 29.7.1963, GRUR 65, 118) das Gutachterhonorar 
eines Patentanwaltes bei der Beantragung einer einstweiligen V erfügung 
nur in d er Höhe der normalen Patentanwaltsgebühr, da es mit der An
tragsschrift eingereicht wurde und « nicht anders gewertet werden kann 
als ein von dem Patentanwalt verfaßter Schriftsatz». 

Die Frage der Erstattungsfähigkeit von Patentingenieurhonoraren ist 
auch in der BRD nach der allgemeinen Norm des§ 91 ZPO zu beantworten 
und nicht nach den Spezialgesetzen (u.a. § 51 /5 PatG). Besondere Um
stände müssen also das technische Fachwissen des Patentingenieurs er
fordern, damit eine nach freiem pflichtgemäßem Ermessen festgesetzte 
Honorarhöhe zu erstatten ist (OLG Düsseldorf, Beschluß vom 13.4.1966, 
GRUR 67, 327). 

Der BGH (Beschluß vom l. 4.1965, GR UR 65, 62 1 mit Anmerkung 
von PrnTZCKER) führte aus, daß eine Doppelvertretung von R echtsanwalt 
und Patentanwalt vor Bundespatentgericht nur dann erstattungsfähig sei, 
wenn sie notwendig war, nicht nur in Anwendung von§ 91 / 1 ZPO, sond ern 
auch § 36 q / 1 PatG. Wenn in den Nichtigkeitsverfahren erster Instanz 
und den Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren vor BPatG eine Doppel
vertretung «in der Regel» von der Vorinstanz nich t als notwendig taxiert 
werde, so sei das eine im Tatsächlichen liegende v\Türdigung der in d er 
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R egel vorliegenden Umstände, ebenso wenn im zweitinstanzlichcn Nich
tigkeitsverfahren vor BGH die Notwendigkeit einer Doppelvertretung von 
diesem « in der R egel» anerkannt werde, ohne daß damit für unterschied
liche Umstände ein Präjudiz geschaffen wäre. 

Im weiteren stellte er fest, daß die Erstattung von R eisekosten als « not
wendige Auslagen» des als notwendig erkannten Patentanwalts im V er
fahren vor dem Pa tentam t und BPa tG und gemäß § 42/1 PatG vor dem 
BGH nicht daran scheitere, daß am Instanzensitz ein Patentanwalt hätte 
beauftragt werden können. Die Zuständigkeit des Amtes und Gerichtes 
für d en gesamten Geltungsbereich der Spez ialgesetze des gewerbliche n 
R echtsschutzes und die Verteilung der Patentanwälte auf diesen Bereich 
schließe die Anwendung von § 91 Abs . 2 ZPO aus, wonach die R eise
kostenerstattung für die Zuziehung auswärtiger Anwälte von der Not
wendigkeit abh äng t. Es müsse einer Pa rtei freistehen, ohne Rücksicht auf 
\Vohnsitz und R eisekosten einen Patentanwalt ihres Vertrauens beizu
ziehen . - Analog haben diese Ausführungen für die Zuziehung von Rechts
a nwälten vor Patentamt und BPatG zu gelten. 

Ausländische Patentanwaltskosten 

Das OLG Karlsruhe (Beschluß vom 16.2.1966, GRUR 67,217) führte 
zur Mitwirkung eines schweizerischen Patentanwalts in einem \Varen
zeichenstrcit aus , daß die Erstattungsfähigkeit von Patentanwaltskosten 
gemäß § 32 Abs. 5 \I\TZG nach Patentanwaltsgesetz nur für in der Liste 
für Patentanwälte beim Bundespatentamt eingetragene anwendbar se i. 
In d er Folge sei für die Notwendigkeit d es Beizuges nur§ 9 1 ZPO anwend
bar, wobei auch die Anwendung des Gesetzes zur V erhütung von Miß
bräuchen auf dem Gebiet der R echtsberatung vom 13.12 .1935 nicht zu 
prüfen sei, wenn es sich um die rechtliche Beratung eines Ausländers im 
Ausland durch ein en andere n Ausländer h an dle , auch wenn sie einen im 
Inland anh ängigen Prozeß betreffe, d a sein Geltungsbereich auf d as T erri
torium der BRD beschränkt sei. In concreto wurde die Notwendigkeit der 
Mitwirkung des schweizerischen Patentanwalts für d en Zeitrau m , auf d en 
sich die Honoraransprüche bezogen , zur zweckentsprechenden R echts
verfolgung verneint. 

Das OLG Frankfurt/M ain (Beschl. vom 27 .8. 1965, GRUR67, 115) hatte 
die Kos ten eines französischen Patentanwalts für Nachforschungen zum 
Stand d er Technik erstattungsfähig erachtet, da sich die Veranlassung d er 
kosten verursachenden Maßnahme «vom Standpunkt einer verständigen 
Partei und bei sachlicher Beurteilung der Prozeßlage » zweckdienlich erwie
sen hatte, wobei d er Erfolg d er Maßnahme nicht in Betracht gezogen wurde . 
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Zusammenfassend können für die schweizerische Praxis betreffend die Er
stattungsfähigkeit von Auslagen für Patent- resp. andere Fachanwälte 
folgende Bedingungen aufgestell t werden : 
- Sachverhalte, die von technischen Problemen geprägt sind , 
- Zweckdienlichkeit d er Aufträge in ihrem Ausmaß aus d er Si ch t einer 

ve rständigen Partei, 
- H onora rhöhe im R ahmen verbandlicher T arife und Verh ältnismäßig

keit zu den gesetzlichen Anwaltsta rifen . 

2. Konesponden,<,anwaltskosten 

In d er Schweiz dürfte die Erstattbarkeit dieser K osten bei solchen Pro
zessen von Bedeu tung sein , bei denen die Pa rteien in verschied enen Sprach
räu men domizilier t sind. Auch zu diesem Problem bietet die deutsche 
Spruchpraxis brauchba re Leitgedanken. 

« Für Ausländer kann die Hinzuziehung eines Korrespondenzanwalts 
notwendig sein, wenn der Ausländer die d eutsche Sprache nich t beherrscht, 
es am Ort des Prozeßgerichts keinen Anwalt mit K enntnissen der fremden 
Sprache gibt oder wenn die Anwendung ausländischen R ech ts in Betracht 
kommt (K ammergericht Berlin , Beschluß vom 19.12. 1966, D as J uristischc 
Büro 67, 420). » , vegcn der Freizügigkeit der An wälte innerhalb der 
Schweiz .ist diese Aussage für die sch weizerische Praxis nur bezüglich d er 
K osten für einen ausländischen V erkehrsanwalt einschlägig. 

Gru ndsätzlich wi rd erkannt, daß nur in Ausnahmefällen diese K osten 
crstattungsfähig seien , wobei die Prozesse des gewerblichen R echtsschutzes 
als solche in Betracht fall en , was aber nicht heißt , d aß in diesen Fällen 
K os ten für einen Verkehrsanwalt schlechthin zu erstatten sind . Es muß 
immer am Einzelfall untersucht werden, ob die Hinzu ziehu ng eines K or
respondenzanwalts erforderlich war. Das OLG Düsseldorf (Beschluß vom 
13.8. 1963, nach SCHRAMM a.a .O. S. 314) hat di e K osten als erstattungs
fähig erachtet, « wenn es sich um einen in ta tsächlicher und rech tli cher 
Beziehung besonders sch wierigen R echtss treit handelt od er wenn es sich 
um die Mitwirkung des ständigen Vertrauensanwalts einer Partei handelt 
und sowohl die besondere V ertra utheit des Anwalts mi t d en V erhältnisscn 
seiner Parte i als auch sein spezielles anwaltliches K önnen fü r d en betref
fen den R echtss treit eine R olle gespi elt hab en» . 

D as K ammergericht Berlin (Beschluß vom 29.8.1966, G R U R 67, 438) 
lehn te d ie Ers tattungsfähigkeit in einem Fall ab, weil an dem G erichtsort 
R echtsanwälte vorh anden seien , die mi t den Problem en der umstri ttenen 
, ,Ve ttbewerbsfragen bestens ver traut seien und auch ein solcher die Par tei 
als Prozeßbevollmächtig ter ve r treten habe. Die Beiziehung ein es K or-
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respondenzanwalts sei demnach zur zweckentsprechenden R echtsverfol
gung gemäß§ 91 Abs. 1 ZPO nich t notwendig gewesen. Ausnahmen für 
eine R ech tfertigung zum Beizug m ehr als eines R echtsanwalts seien nach 
obj ektiven G esich tspunkten zu beurteilen. In concreto fehlt es an den 
Vorausse tzungen einer «in der R egel » bei gewerblichen R echtsstreitig
keiten bestehenden Ausnahmesituation, d a der Prozeßbevollmächtigte ein 
Spezialist gewesen und auch vor Fachrichtern verhandelt worden sei und 
zudem d er Partei auch in m aterieller Hinsicht ein Bestreiten d es Vorliegens 
d er V oraussetzungen für einen Un terlassungsanspruch zu ihrer R echts
wahrn ehmung genügt hätte. Diese Ü berlegungen gelten erst recht für den 
zweiten Instanzen zug (vgl. für R evisionsgericht OLG H amburg, Beschluß 
vom 3 1.1.1967, D as Juristische Büro 67 , 517). 

D as OLG Celle (Beschluß vom 1. 9.1967, Beilage zu Das Juristische Büro 
5/68) hat Ersta ttbarkeit nich t nur von der K enn tnis wichtigen T a tsachen
stoffes durch d en Anwalt, welch er der Partei unbekannt war, abhängig 
gem ach t, sondern gem äß § 91 Abs. 1 ZPO auch die Notwendigkeit der 
Einschaltung d es V erkehrsanwalts zur Ü bermittlung d es T atsachenstoffs 
an d en Prozeßbevollmächtigten gefordert. Auch wenn das Erforderlich
keitskri terium nicht large gehandh abt werden soll , so sind doch die Inter
essen einer besorgten Partei gebührlich zu beachten, zumal es sich auf 
dem G ebiet d es gewerblichen R echtsschutzes als zweckmäßig eingebür
gert hat, d aß sich eine Firma all e einschlägigen Fragen von einem Spe
zialanwalt bearbeiten läßt. Nach SCHRAMM (a.a. O. S. 3 15) können ein 
Pa tent und ein W aren zeichen oft nur von einer einheitlichen Planung aus 
gesehen verteidig t werden, wobei diese Planung oft schon mit der Anmel
dung d es Schutzrech tes beginne. D aher is t es durchaus zweckdienlich , 
einen solchen Anwalt zur Instruk tion eines Prozeßbevollmächtigten mi t
wirken zu lassen . All erdings ist d ann gegenüber einer zusätzlichen Pa tent
anwaltsgebühr Zurückha ltung am Pla tze. 

3. Kosten für Detektive, Privatgutachten und Rec/zerc/zen 

Die schweizerischen Gerichte sind gegenüber der Erstat tung dieser K o
sten sehr zurückhaltend (vgl. LuTz , Komm. zur ZPO von St. Gallen , 
Art.143 N .4, d er D etektivkosten und Auslagen für Privatgutachten « aus
nahmsweise » erstattbar erachtet. LEUCH [Komm. zur ZPO von Bern, 
Art. 58 N . 3] sagt: « Auslagen für Privatgutach ten werden regelmäßig nich t 
erse tzt») . 

D etektivkosten - In d er BRD h a t die Gerichtspraxis folgende Richtpunkte 
für die Erstattungsfähigkeit von D etektiv kosten herausgebildet: 
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- Es müssen hinreichende V erdachtsmomente gegeben sein, die einen Auf
trag an D etektive rechtfertigen, 

- weniger kostspielige Klärungsmöglichkeiten müssen fehlen, 
- der Kostenaufwand muß in einem angemessenen V erhältnis zum Streit-

gegenstand und zu den wirtschaftlichen Verhältnissen der Parteien ste
hen (vgl. D as Juristische Büro 67, 459) . 

Die R echtsprechung scheint sich b ewußt zu sein, daß die verhältnis
mäßige Kostenfestsetzung schwerlich in § 91 ZPO H a lt find et, erachtet 
es aber als praktisch unerläßlich, die außerrechtliche Kostenerstattung 
in einem angemessenen V erhältnis zum Gegenstandswert zu h alten und 
dadurch die Parteien zu wohlüberlegtem und ökonomischem Einsatz ihrer 
Mittel zu vera nlassen (vgl. D as Juristische Büro 67 , 462 ). W enn es auch 
begrüßenswert ist, daß die Gerichte bemüht sind, der Kostenüberbordung 
zu steu ern , so darf es nicht zum Nach teil der obsiegenden Partei geschehen . 
G erade b ei Ehestreitsachen oder Ehrverletzungen, wo der Einsatz von 
Privatdetektiven a m häufigsten vorkommt und der pekuniäre Streitwert 
nicht im Vordergrund steht, können Detektivkos ten sehr rasch in einem 
Mißverhältnis zum Streito~j ekt und der wirtschaftlichen Situierung der 
Parteien steh en. Es scheint aber prinzipiell nicht gerechtfertigt, aus rein 
ökonomischer Betrachtungsweise die obsiegende Partei mit einem Teil 
ihrer als notwendig b eurteilten Auslagen zu belasten. 

D as OLG Düsseldorf (Beschluß vom 22.10.1968, NJW 69, 560) hat 
betreffend die Kostenerstattung für einen Detektiv ausgeführt, daß nur 
bei ursächlichem Zusammenhang zwischen der Arbeit des Detektivs und 
d em Ergebnis d es Richters ein Ersatz gerechtfertigt sei. Es verlangte nicht, 
daß dem Prozeß durch den D etektiveinsatz eine entscheidende W endung 
hä tte gegeben werden müssen, ab er immerhin eine W eiterhilfe für die 
Partei, was aber eine unhaltbare fin alistische Ausdehnung der zweck
entsprech enden Notwendigkeit gemäß § 91 ZPO b edeutet. Allerdings 
wird durch § 96 ZPO, d er es richterlichem Ermessen anheimstellt , der 
obsiegenden Pa rtei die Kosten erfolglos gebliebener V erteidigungs- oder 
Angriffsmittel aufzuerlegen, praktisch das Erfordernis d er Notwendigkeit 
ergänzt durch ein Erfolgskriterium. So kommentiert Cebulka den ange
führten Entscheid: « Es würde jeder vernünftigen Risikoverteilung wider
sprechen, den unterlegenen Prozeßgegner auch einen Schlag ins Wasser 
b ezahlen zu lassen, mag dieser Vorstoß auch ursprünglich m enschlich 
verständlich gewesen sein (NJW 69, 561 ) . » In d er Praxis scheint j edoch 
§ 96 ZPO nur in Fällen zur Anwendung gebracht zu werden, wo eine 
Belastung der unterliegenden Partei ein e offensichtliche Unbilligkeit d ar-
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stel lte (vgl. Komm. BAUMBACH-LAUTERBACH zu§ 96 ZPO). Grundsätzlich 
sind die o~jektiven Kriterien gemäß § 91 ZPO anwendbar. In diesem 
Sinne: « Beider Entscheidung d er Frage, welche D etektiv kosten zur zweck
entsprechenden R echtsverfolgung erforderlich waren , hat keine rück
schau ende Betrachtungsweise Platz zu greifen. Es kommt also nicht darauf 
an, welche Handlungen sich im Zeitpunkt d er Kostenfestsetzung nach
träglich als sinnvoll und erfolgreich darstellen, sondern da rauf, welche 
Handlungen im Zeitpunkt d er Auftragserteilung bei vernünftiger Beurtei
lung d er damaligen L age als zur Förderung des Prozeßerfolges notwendig 
erscheinen konnten (Leitsatz des OLG Köln, Das Juristische Büro 67, 
462 ) . » 

Auslagen für Privatgutachten - Auf d er gleichen Ebene wie die Frage der 
Ersta ttbarkeit von D etektiv kosten liegt j ene für Auslagen von Privatgut
achten. , Vährend es im einen Fall Verdachtsmomente sind, veranlassen 
im anderen Ungewißheit über den Prozeßgegenstand Parteien zum Ein
satz von Fachleuten, um auf Grund deren Belege und Gutachten einen 
rechtswirksamen Entscheid zu fällen, gelte es , einen Prozeß einzuleiten 
oder davon abzusehen, eine Klage zurückzuziehen, eine gegnerische Po
sition umzustürzen, einen Vergleichsvorschlag zu unterbreiten oder die 
eigenen Beweismittel zu stärken. 

Negative Voraussetzung für die Erstattbarkeit ist also immer eine Un
wissen- oder Ungewißheit, mangelnde Sachkenntnis einer Pa rtei, wobei 
diese vor oder während eines Prozesses relevant werden kann. Es muß 
immer am Einzelfall beurteilt werden, ob der Einsatz kausal zum Prozeß
verlauf und zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig war. 

Generell kann gesagt werden, daß, wenn es einer Partei nur durch die 
Einholung eines Gutachtens möglich ist, detaillier te technische Darlegung 
im R ahmen d er T atsachenbeschaffung vorzulegen, die hiefür entstande
nen K osten erstattungsfähig sind (vgl. SCHNEIDER, Kostenersta ttung . . . , 
mit V erweis auf einen Beschluß des LG Flensburg). Ebenso, wenn ein 
Gutachten im gerichtlichen Urteil direkten Nied erschlag gefunden hat . 

Die Erstattungsfähigkeit d er Auslagen für ein demoskopisches Gutach
ten h a t das LG München bej aht, wobei es die Durchführung einer M ei
nungsumfrage zum Erhalt von notwendigen Unterlagen für den Tat
sachenvortrag, welche bei «obj ektiver Betrachtung eine Förderung des 
erstrebten Prozeßerfolges erwarten ließ» als notwendig im Sinne von§ 91 
ZPO wertete (Beschluß vom 5. 2.1 964, GRUR 66, 702). 

Von d en G erichten wird für die Erstattungsfähigkeit d er Gutachten 
vielfach verlangt, daß sie « prozeßfördernd » oder « einflußnehmend » seien 
(vgl. SCHNEIDER, K ostenerstattung ... Das Juristische Büro 68, 338f. ). 
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Nach SCHNEIDER wird dadurch zum Ausdruck gebracht, daß wertlose, 
fachkundli cher Auseinanderse tzung entbehrende Gutachten von der Er
stattung ausgeschlossen sein sollen. 

In einem einstweiligen V erfügungsverfahren - zu beobachten ist, daß 
nicht Kriterien, die etwa in einem V erwaltungsverfahren Gül tigkci t haben, 
unbesehen auf ein Zivil- oder gar gewerbliches R echtsschutzverfahren 
übertragen werden - , in welch em d er V crfügungsgrund bereits mit dem 
Antrag auf Erlaß glaubhaft gemacht werden muß, sind an die Anforde
rungen für die «Notwendigkeit» eines Privatgutachtens weit geringere 
Anforderungen zu stellen als in einem ordentlichen Prozeß, in d em zu
nächst ein Beweisantritt genügt und die mündliche V erhandlung abge
wartet werden kann. 

« Bei objektiver Betrachtung konnte die Klägerin der Ansicht sein, ihrer 
Pflicht zur Darlegung und Glaubhaftmachung hinsichtlich des sklavischen 
Nachbau es nur mittels des vorgelegten technischen Gutachtens zu genügen 
und eine ausreichende Antragsgrundlage nur durch einen Sachverstän
digen beschaffen zu können (vgl. OLG Cell e, Beschluß vom 1. 8. 1959, 
NJW 59, 1928). » Das OLG Düsseldorf hat sogar die Notwend igkeit und 
Zweckmäßigkeit der Einholung eines Privatgutachtens vor Prozeßbeginn 
zu dem Zweck, « der Partei über die schwierigen und für sie ohne Hilfs
mittel nicht überschaubare R echtslage Sicherheit zu verschaffen und ihr 
den Entschluß zur Klageerhebung zu ermöglichen oder zu erleichtern 
(NJW 53, 1675) » bejaht. Es h ängt im Einzelfall wesentlich von Details 
ab, ob der Richter die Einholung von vorprozessualen Gutachten als ob
j ektiv zweckdienlich oder als überflüssig, im Sinne einer Informa tion der 
Pa rtei im R ahmen des normal en Prozcßrisikos, wertet. 

W ährend für einen Haftpflichtprozcß etwa die Erstattungsfähigkeit 
eines vorprozessualen Medizinalgutachtcns betreffend bleibend e körper
liche Schäden eine zweifelsfrei notwendige Vorbereitung d arstell t, kann 
die Ersta ttungsfähigkeit in einem Pa tentnichtigkeitsverfahren wohl nur 
insoweit bejaht werden, als d amit di e Anordnung einer gerichtlichen Ex
pertise unnötig gemacht oder eine erstell te widerlegt werden kann. ·würde 
man für die Frage der Zweckmäßigkeit vorprozessualer Gutach ten in den 
V erfahren des gewerblichen R echtsschutzes nur auf die Komplexität der 
tatsächlichen Verhältnisse abstellen, so hätte das für die Großzahl der 
Fälle beträchtliche Mehrkosten zur Folge, denn dann würden in der Regel 
zu den Kosten der gerichtlichen Expertisen noch solche von Privatgut
achten kommen. In Streitsachen des gewerblichen R echtsschutzes recht
fertigt es sich nicht, für die Begründetheit eines Privatgutachtens das ge
ringe Erfordernis der « Sicht einer verständigen Partei» zu verlangen (vgl. 
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OVG Lüneburg, Beschluß vom 30.8.1968 betreffend privatärztliches Gut
achten in einem Fahrererlaubnis-Entzugsverfahren, NJW 69, 573), da 
nicht mit sachunkundigen Parteien zu rechnen ist, weil durch Berück
sichtigu ng der besonderen V erhältnisse in der Spezialgese tzgebung der 
grundsätzlich ers ta ttungsfähige Beizug von Paten tanwälten gewährleistet 
ist . Wohl eher in Ausn ahmefällen wird die Erstattungsfähigkeit von im 
Berufungsverfah ren eingereichten Privatgutachten zu bej ahen sein, etwa 
wenn n ach einer erstinstanzlichen Verurteilung auf Grundeines gericht
lichen Gutachtens eine erfolgreiche Berufung nur möglich ist, wenn es 
mit einem Privatgutachten gelingt, das gerichtlich bestellte Gutachten 
zu widerlegen (vgl. OLG Düsseldorf, Das Juristische Büro 66, 803). 

Nach SCHNEIDER (Juristisches Büro 68, 339) sind sie «erstattungsfähig, 
wenn die Unterstützung einer Beru fungsb egründung durch ein Priva t
gutachten aus d er Sicht einer vernünftigen Partei, die ihren Prozeß mit 
d er gehörigen Sorgfalt führt und die Bedeutung des R echtsstreites richtig 
einschätzt» . 

Das OLG K arlsruhe (Beschluß vom 11. 2.1966, GRUR 66, 702) stellte 
für die Erstattungsfähigkeit eines demoskopischen Gutachtens, d as in 
einem Prozeß betreffend Unterlassung der Benutzung ein es Waren zeichens 
von der Klägerin nach erstinstanzlichem Unterliegen mit Einreichung der 
Berufung angeordnet worden war, die Bedingung, daß das Gutachten 
zur Zeit seiner Anordnung und bez üglich seines Auftragsinhaltes durch 
d en konkreten Streitstand des Prozesses sachlich gerechtfertigt war «und 
bei obj ektiver Beurteilung mit einiger Sicherheit eine Förderung des Pro
zeßerfolges erwarten ließ oder ihn nachweislich gefördert hat». In con
creto wurde die Anordnung d es Gutachtens zur Feststellung der Bekannt
heit und des Sprachgebrauchs des Zeichens in Abnehmerkreisen als « not
wendig » erach tet, da schon ers tinstanzlich der V ortrag der Beklagten die 
Behauptung einer Verkehrsgeltung in Abnehmerkreisen enthalten habe 
und in d er Folge nie eine Rückentwicklung d es von ihr gebrauchten 
Zeichens behauptet wurde und die Bedenken der Klägerin , daß bei einer 
um Jahre späteren Anordnu ng im Rahmen der gerichtlichen Beweis
erhebung das M arktbild zugunsten des Prozeßgegners ve rschoben sein 
könnte, begründet erschienen. 

Private Rech tsgutachten können nur ausnahmsweise als notwendig ta
xiert werden, denn in erster Linie ist es Aufgabe des R echtsanwaltes, für 
seine Partei die einschlägigen Fragen abzuklären. Nur für besonders heikle 
Probleme rechtfertigt sich der erstattungsfähige Beizug von Gutachtern 
(vgl. OLG Stuttgart, Beschluß vom 21.4.1967, NJW 69, 265; Anerken 
nung für schwierige Steuerfragen) . 
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D as OLG München äußerte sich zu einem R echtsgutachten in einer 
Patentstreitsache, das nach Anhebung der Berufung durch die erstinstanz
lich unterlegene Partei von der Klägerin in Auftrag gegeben worden war, 
folgendermaßen: « Es mag zwar für die Klägerin beruhigend gewesen 
sein , daß sie sich auf das Gutachten des Prof. Dr.R. stützen konnte. Die 
Klägerin hätte ihre R echte aber auch ohne dieses Gutachten mit Hilfe 
ihres Prozeßbevollmächtigten und ihres Patentanwalts hinreich end wahren 
können. Dazu kam, daß zu ihren Gunsten das eingehend b egründete Urteil 
des LG ergangen war (vgl. OLG München, 24.9.1956, GRUR 57, 148).» 

Das OLG Frankfurt /Main hat betreffend die Einholung eines Gutach
tens über amerikanische Rechtsverhältnisse in einem Eilverfahren auf dem 
Gebiete des Urheber- und Verlagsrechts die Erstattungsfähigkeit bejaht, 
auch wenn das Gutachten auf die Entscheidungsgründe keinen Einfluß 
hatte, weil «die gutachtlich behandelten Fragen bei verständiger Würdi
gung der Sach- und R echtslage dem Prozeß-Stoff d es Eilverfahrens nicht 
so fern lagen, daß die Möglichkeit ihrer Erörterung im Verhandlungs
termin mit Sicherheit als ausgeschlossen angesehen werden konnte (OLG 
Frankfurt, 18. 6.1953, GRUR 53, 500, 502) ». 

Bei Fragen ausländischen R echts, vor allem, wo es sich um Eilverfahren 
handelt, scheint es billig, Rechtsgutachten, die ja meist von Korrespon
denzanwälten erstellt werden, zumindest bis zur Höhe der anwaltlichen 
Instanzgebühr für erstattungsfähig zu erachten. 

Recherchekosten. - Als erstattbar haben jene Auslagen zu gelten, die zur 
Beschaffung von Tatsachenmaterial zur zweckmäßigen Vorbereitung und 
Interessenwahrnehmung während des Prozesses dienten. Nicht erforder
lich ist, daß das Material im Prozeß auch direkt verwendet wurde. Es 
genügt, daß nach objektivem Maßstab eine vernünftige Partei die Auf
wendung im Hin blick auf eine sorgfälti ge Prozeßführung machen durfte 
(vgl. SCHRAMM, a.a.O. S.32 1) . D as LG Koblenz u.a. (Beschl. vom 16.12. 
1966, Das Juristische Büro 67, 834) betonte, daß Kosten zur Vorbereitung 
des R echtsstreits primär nur dann erstattungsfähig seien, wenn sie der 
Vorbereitung dieses bes timmten Prozesses dienten. Dieser Grundsa tz 
bringt zum Ausdruck, daß allgemeine Kontroll- und Überwachungsmaß
nahmen, wenn sie auch im einzelnen Fall erfolgbringend und zweckdien
lich waren, der unterliegenden Partei nicht belastet werden dürfen. Die 
Erfassung solcher Kosten in einem Sondertarif bei nicht erlaubter ·werk
nutzung im Urheberrecht durch die V erwertungsgesellschaften müßte 
richtigerweise in den Urheberrechtsgesetzen verankert sein (vgl. TROLLER, 
Eingriffe des Staates in die Verwaltung und Verwertung von Urheber
rechten , S. 126f.). Die Privatrechtsmaxime « ius succurrit vigilantibus non 
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dormientibus» beinhaltet nicht stillschweigend noch Anspruch auf ein 
Wachgeld. 

4. Reisekosten und ,?,eitversäumnis der obsiegenden Partei 

Es geht darum, die entscheidenden Momente für eine billige Vergütung 
von Parteireisen, sei es zur Beschaffung von Prozeßmaterial, Instruktions
besuchen zu ihrem Anwalt , oder T erminwahrnehmungen sichtbar zu 
machen. 

In d er BRD scheinen die Gerichte zurückhaltend bei der Erstattung 
von Reisen, die im Rahmen d er Prozeßvorbereitung unternommen werden. 
So wurde eine Informationsreise zur Abklärung unbekannter Vorgänge 
und ob und gegen wen Klage erhoben werden sollte, als so lose mit dem 
Rechtsstreit verbunden betrachtet, daß ihre Vergütung nicht im summa
rischen Kostenfes tsetzungsverfahren entschieden werden dürfe (vgl. OLG 
Schleswig nach ScHNElDER, Grundsätze über die Erstattung von Reise
kosten einer Partei, Das J uristischc Büro 68, 100), womit indirekt gesagt 
ist, daß sie im Rahmen d es Schadenersatzes behandelt werden könnte. -
Das OLG Hamm verneinte die Notwendigkeit einer Reise zur Beschaffung 
von Prozeßmaterial, da es ebensogut und -schnell von der Partei auf einer 
Geschäftsreise hätte beschafft werden können. SCHNEIDER sagt zu R echt, 
daß es an der Grenze der Billigkeit sei, einer Partei noch den Reiseplan 
vorzuschreiben, um ihre Kosten erstattungsfähig zu machen (vgl. SCHNEI
DER, a .a .O. S. 100); in diesem Sinne LG Stuttgart (Beschluß vom 4.2.1 966, 
Beilage zu Dasjuristische Büro 67, 6): «Ob die Aufwendungen für R eisen 
zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlich waren, ist aus der 
Sicht d es Anwalts vor jeder R eise zu beurteilen». 

Grundsätzlich ist ein Informationsbesuch einer Partei bei ihrem R echts
anwalt zu vergüten, was in der Praxis von St. Gallen und Zürich u. a. 
allgemein anerkannt ist. Die Unmöglichkeit zu schriftlicher Instruktion 
als Anforderung für die Ersta ttungsfähigkeit der Reisekosten ist nicht 
streng zu handhaben (vgl. NJW 62, 254). Auch einem Ersatz von Flug
reisen aus Ü bersee steht nichts entgegen, wobei in Anbetracht der Höhe 
der Kosten die Belege genau zu prüfen und, wenn die Prozeßinstruktion 
nur einen Teil der im Rahmen der R eise getätigten Geschäftshandlungen 
der Partei darstellt, die Kosten verhältnismäßig zu vergüten sind. 

Das OLG Hamm hat die Erstattung von R eisekosten für eine Unter
weisung des Berufungsanwalts versagt, da nur über eine R echtsfrage ent
schieden worden war, was SCHNEIDER richtigerweise als bedenklich be
zeichnet, da sich regelmäßig erst nach dem Urteil sagen läßt, ob nur 
Rechtsfragen ins Gewicht fielen (vgl. SCHNEIDER, a.a.O. S.101). 
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An der Erstattungsfähigkeit von R eisekosten für T erminswahrnehmungen 
stellen die schweizerische und die d eutsche Rechtsprechung hohe An
forderungen. In der Regel erfolgt V ergütung nur bei persönlichem Er
scheinen der Partei vor Schranken auf Vorladung hin (vgl. K ammer
gericht Berlin , Beschluß vom 30.10.1967, NJW 68,847); nach d eutscher 
Praxis auch bei technisch schwierigen Sachverhalten, wenn damit gerech
net werden kann , die Partei müsse auf Fragen des Gerichtes Erläuterungen 
geben, ebenso im Verfahren um Erlaß ein er einstweiligen Verfügung « wo 
es um entscheidende Maßnahmen für den Antragsteller geht (vgl. SCHNEI
DER, a.a.O. S. 102 mit V erweisen)». Bei der R eise zu Beweisterminen wird 
die «Notwendigkeit» d er Parteianwesenheit an der konkreten Sachlage 
zu ermessen sein (vom LG München in Patentsachen grundsätzlich be
jaht, vgl. SCHRAMM, a.a.O. S.319). 

Nebst der Notwendigkeit ist bei der Entschädigung immer die An
gemessenheit der Kostenhöhe zu prüfen, wobei d er Streitwert und die 
subjektiven V erhältnisse der Parteien in Anschlag zu bringen sind. Der 
Grundsatz von Treu und Glauben und der Zumutbarkeit an eine finan ziell 
schwache Partei muß b esonders bei den R eisespesen beachtet werden . 

Die Frage einer Vergütung für ,?,eitversäumnis in Folge von Beschäftigung 
mit dem Prozeß und durch T erminswahrnehmung wird in der BRD als 
materielle Schadensersatzfrage betrachtet (vgl. SCHRAMM, a .a.O. S. 322) . 

Soweit die kantonalen Prozeßordnungen auch eine Umtriebsvergütung 
vorsehen, kann auch im Kostenentsch eid eine Entschädigung für Zeit
versäumnis zugesprochen werden - in Basel-S tadt muß sie unter ma teriel
lem Schadenersatztitel verl angt werden - , doch scheint solche von den 
Parteien in d er Regel nicht beansprucht zu werden. 

IV. Gegen eine Kosten-Hypertrophie 

Bei Erörterung der V ergütungsfragen , die nebst den normalen Anwalts
honoraren für die Prozeßführung, die hier nicht zur Diskussion standen, 
vor allem in V erfahren d es gewerblichen R echtsschutzes ins G ewicht 
fallen , konnten wir erstaunlicherweise festste llen, d aß in der schweizeri
schen R echtsprechung im Gegensatz zur BRD Kostenstreite eine Selten
heit sind, obwohl die zivilprozessuale Grundlage gleichgelagert ist. Ein 
Grund mag darin zu finden sein, daß in der BRD ein eigenes Kostenfes t
setzungsverfahren Platz greift, während in d er Schweiz d er Kostenspruch 
direkt im H aupturteil gefällt wird und so seine Bedeutung, sowohl für das 
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Gericht als auch für die Parteien, durch die materiellen Streitpunkte zu
rückgedrängt wird, was in einer summarischen Behandlung der Prozeß
entschädigung seinen Niederschlag findet. Man scheint sich aber auch 
auf Parteiseite in der Schweiz der Möglichkeit zur G eltendmachung von 
Kosten außerhalb des Anwaltshonorars bis heute nicht voll bewußt zu sein, 
während anderseits in der BRD die Anregung von SCHRAMM (vgl. a.a.O. 
S. 323) am Platze ist, daß man doch b ei Prozessen, in denen große Streit
werte auf dem Spiel standen, nicht wegen Hundertmark-Beträgen für 
Recherche und Photokopiekosten u. a . Erinnerungs- und Beschwerdever
fahren betreiben möge, die ihrerseits wieder ein Mehrfaches des Streit
wertes kosteten. 

Die spärliche Kostendiskussion in der Schweiz mag in gewisser Hinsicht 
vielleicht auch dafür ein Indiz sein, daß das « freie richterliche Ermessen» 
in der Zusprechung von Prozeßentschädigungen, wie es etwa in Art. 77 
Abs. 2 ZPO Zürich normiert ist, ohne Sezieren der Kosten zu billigen 
Entscheiden führte. 

De lege ferenda wird den kantonalen Gesetzgebern, respektiv dem Bun
desgesetzgeber, in d er Hoffnung ihm baldige Vereinheitlichung des Pro
zeßrechtes, zu empfehlen sein, klar zum Ausdruck zu bringen, daß die 
für die Führung des Prozesses notwendigen und zweckdienlichen Auslagen 
der obsiegenden Partei zu erstatten sind, ohne daß etwa der Beizug von 
Patentanwälten gemäß deutschem Muster in den Spezialgesetzen zu nor
mieren wäre. 

Wenn auch die Gefahr, daß die Kostenfrage zur Rechtswegsperre wird, 
in erster Linie von der Streitwertfestsetzung droht (vgl. FECHNER, Kosten
risiko und Rechtswegsperre - Steht der Rechtsweg offen? Juristenzeitung 
1969, 349), so sollte doch im Sinne materieller Gerechtigkeit und Rechts
sicherheit der Vergütungsentscheid in gewichtigen Einzelposten von Er
wägungen getragen werden, die einer sorgfältigen Prozeßführung der 
Parteien entsprechen, aber ein direktes Ausspielen wirtschaftlicher Macht 
im Prozeß wenigstens einzudämmen vermöchten. Gerade unter dem 
Eindruck des Kostenrisikos in Immaterialgütcrverfahren hat der deut
sche G ese tzgeber in jüngsten Revisionen (vgl. § 53 Abs. 1 PatG, § 23 a 
UWG, § 31 a WZG, § 17 GbmG) d em Richter die Festsetzung des Streit
wertes, nach « Berücksichtigung des einzelnen Falles, insbesondere der Be
deutung der Sache für die Parteien», nach billigem Ermessen anheim
gestellt und ein Quasi-Bedürftigkeitsklausel eingeführt, die b esagt, daß, 
wenn eine Partei glaubhaft macht, daß die Belastung mit den Prozeßkosten 
ihre wirtschaftliche Lage « erheblich gefährde», diese « nach einem ihrer 
Wirtschaftslage angepaßten Teil des Streitwerts» bemessen werde. Das 
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sind beachtenswerte V ersuche, Geld als Nerv der R echtsprechung zu de
sensibilisieren. 
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Gemeinschaftsantennen und Urheberrecht 
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Dieses Referat wurde an der Generalversammlung der 
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am 28.April 1970, in Bern gehalten 

Einleitung 

In Amerika standen im Jahre 1956 450 Kabelsysteme in Betrieb. Diese 
ZahlwuchsimJahre 1960auf640,imJahre 1964aufl200, 1968auf2000. 
Heute sind bereits über 2400 Anlagen bekannt. Gleichzeitig stieg die Zahl 
der angeschlossenen Teilnehmer von 400 000 auf 4 Millionen. Trotz dieser 
enormen Zuwachsrate sind erst etwa 7 % aller Fernsehteilnehmer an ein 
Kabelnetz angeschlossen. Die Einkünfte der Kabelfernsehunternehmen 
betragen nach Angaben des Informationsdienstes des Instituts für Film
und Fernsehrecht etwa 300 Millionen Dollar pro Jahr. Für 1980 wird 
mit einer Zunahme der Systeme auf 7500, der Teilnehmer auf 30 Mil
lionen und der Einkünfte aus den Anschlußgebühren auf3 Billionen Dollar 
gerechnet. 

\!\Tie die Erfahrung lehrt, wird eine Entwicklung, die in Amerika statt
gefunden hat - über kurz oder lang - auch nach Europa übergreifen. In 
Betrieb stehen bereits mehrere größere Anlagen, so zum Beispiel in den 
Niederlanden, in Liege und insbesondere in der Schweiz. Neben etwa 
450 kleineren und mittleren Systemen sind in unserem Land eine Reihe 
weitreichender Zentralantennen installiert, an die Zehntausende von 
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Abonnenten angeschlossen sind. Zur Zeit wird von der Tochtergesellschaft 
Telekabel der T elesystems Holding AG in Luzern eine Anlage mit etwa 
22 000 Anschlüssen erstellt, ausbaufähig auf das Doppelte. Die R edif
fusion AG betreibt seit Jahren Netze in Zürich, Bern, Bicl und St. Gallen. 
Mit diesen Fernsehnetzen sollen zirka 80000 \Vohnungen erfaßt werden. 
Die Firma Coditel hat größere Anlagen erstellt in La Chaux-de-Fonds, 
Tramelan, Le Locle und Genf. Die älteste und b ekannteste Gemeinschafts
antennen-Anlage, die mit zirka 450000 Abonnenten weitaus am m eisten 
Anschlüsse zählt, ist der schweizerische T elephonrundspruch. Ihm kommt 
eine Sonderstellung zu, da sich der Telephonrundspruch für die Signal
übermittlung der Telephonkabel b edient und nur Radioprogramme über
trägt, während die modernen Gemeinschaftsantennen-Anlagen Radio
und Fernsehprogramme weitervermitteln. 

Es dürfte unbestritten sein, daß die wirtschaftlichen Perspektiven des 
Kabelfernsehens nicht nur in den USA, sondern auch in Europa die besten 
sind. Dank ihrer zentralen Lage im H erzen Europas und der damit 
verbundenen optimalen Empfangsmöglichkeiten sind besonders in der 
Schweiz die Voraussetzungen dazu gegeben. So haben Messungen auf 
dem Uetliberg bei Zürich ergeben, daß neben den schweizerischen Fern
sehprogrammen drei deutsche, zwei österreichische und zwei französische 
Sender empfangen werden können. Die Attraktivität einer Gemeinschafts
antennen-Anlage, welche ein derartiges Programmspektrum vermitteln 
kann, steht außer Zweifel. Es würde zudem keine b esonderen Schwierig
keiten bereiten, eigene Programme in eine Antenne einzuspeisen, welche 
sich auf die Interessen und Bedürfnisse einzelner Regionen zuschneiden 
ließen, zum Beispiel lokalpolitische Sendungen, lokale Nachrichten und 
Berichte, ortsbczogene Produktenreklame; denkbar sind auch andere 
Funktionen, wie Überwachung von Kinderspielplätzen, Schwimmbädern 
usw. 

Die Gemeinschaftsantennen-Unternehmen stehen einer Reihe von Pro
blemen gegenüber. Bei den Kabelsystemen dürfte die Kapitalintensivität 
der kostspieligen und technisch komplizierten Anlagen im Vordergrund 
stehen, bei den drahtlosen Systemen liegen die Hauptschwierigkeiten zur 
Zeit noch darin, daß zu wenig freie Frequenzen zur Verfügung stehen und 
daß die geltende Konzessionsordnung die Übermittlung ausländischer 
Programme nicht gestattet. Ein Problem stellt sich für beide gemeinsam, 
die Frage nämlich, ob die \Veiterverbreitung von Radio- und Fernseh
sendungen vom Urheberrecht berührt wird. Dies soll im folgenden be
antwortet werden, wobei ich betone, daß ich hier meine persönliche Auf
fassung vertrete. 
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1. T eil 

A. Die Begriffe Rundfunkempfang 
und Gemeinschaftsantenne 

Der Rundfunkempfang setzt sich aus zwei Elementen zusammen, dem 
R ezeptions- und dem R eproduktionsakt. Die R ezeption entspricht der 
Demodulation d er empfangenen W ellen. Ist sie beendet, so sind die am 
Sendeort erzeugten Signale als Bild- und Tonsignale für Fernsehschirm 
und L autsprecher verfügbar. Hier beginnt der Reproduktionsakt, der ur
heberrechtlich nur interessiert, wenn er in der Öffentlichkeit stattfindet. 
Dies ist zum Beispiel bei einer Lautsprecherwiedergabe in einem Gastlokal 
d er Fall. Neben oder an die Stelle der R eproduktion kann j edoch eine 
erneute Ausstrahlung oder Drahtübertragung der rezipierten Rundfunk
sendung treten. Dann sprechen wir von R ebroadcasting oder, was man 
auch versteht, von vVeiterverbreitung einer Radio- oder Fernsehsendung. 
Für Anlagen, die d er \,Veiterverbreitung von Rundfunksendungen die
nen, werden im allgemeinen Sprachgebrauch die Ausdrücke Sender, 
Rebroadcasting-Sta tionen, Relais, Umsetzer oder G emeinsch aftsantenne 
gebraucht. Es bed arf deshalb der Präzisierung, daß die Bezeichnung G e
m einschaftsantenne im folgenden sowohl für die drahtlose wie draht
gebundene \,Veiterverarbeitung von Radio- und Fernsehsendungen ver
wendet wird und dies ohne Unterschied für kleine Anlagen mit wenigen 
Anschlüssen, wie zum Beispiel bei einer gemeinschaftli chen Antenne ein
zelner \Vohnblöcke als auch für Systeme mit mehreren tausend Abon
nenten. 

Konnte man früh er bei d er juristischen Erfassung rundfunktechnischer 
Anlagen davon ausgehen, ob sie nur für einzelne oder für eine große Masse 
konzipiert waren, so hat heute die fortschreitende T echnik diese Grenzen 
verwischt. Hat m an früher eine Antenne noch allein für den Empfang 
einer Sendung errichtet, so baut m an heute Antennenanlagen, um ganze 
Städte oder Länder mit Programmen zu versorgen. Es gibt keine Kriterien, 
wonach eine Anlage eindeutig d er Sendeseite oder der Empfangsseite 
zuzuordnen wäre. In der R egel produziert zwar ein Sendeunternehmen 
eigene Programme, während der Betriebsinhaber einer G emeinschafts
antennen-Anlage darauf verzichtet und nur fremd e Sendungen weiter
sendet oder überträgt. Vermittelt ein normalerweise selbst produzierendes 
Sendeunternehmen fremde Programme - zum Beispiel innerhalb d er 
Eurovision - so ist im technischen Vorgang kein Unterschied zur Gemein
schaftsantenne auszumachen. 
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Die soziologische Funktion einer Gemeinschaftsantennen-Anlage kann 
derj enigen eines eigentlichen Rundfunksenders ohne weiteres entsprechen. 
Wie weit sie dieselbe Funktion zu erfüllen vermag, hängt vom Programm
inhalt und d er Zahl der Konzessionäre bzw. d er angeschlossenen Abon
nenten ab . Th eoretisch kann eine Gemeinschaftsantennen-Anlage eine 
größere Bedeutung erlangen als ein Landessender, da sie den Unternehmer 
in die Lage versetzt, eine große Anzahl ausländischer Programme neben 
d en nationalen Sendungen zu vermitteln. Die Möglichkeit, neben den 
empfangenen Sendungen auch eigene Programme einzuspeisen, bewirkt 
technisch als auch wirtschaftlich eine Funktionsverlagerung von einer 
bloßen Empfangseinrichtung zur reinen Sendeanlage. 

Die faktischen Verhältnisse werden deshalb verkannt, wenn man ge
nerell behauptet, eine Gemeinschaftsantenne diene nur der qualitativen 
V erbesserung d es Empfangs. 

B. Die Rechtslage 

Das schweizerische Bundesgesetz betreffend das Urheberrecht an \I\Ter
ken der Literatur und Kunst in der Fassung vom 24.Juni 1955 bestimmt 
in Art. 12, Absatz 1, Ziffer 6 folgendes : 

«Das durch dieses Gesetz gewährte Urheberrecht besteht in d em ausschließlichen 
Recht, das durch Rundfunk gesendete \,Verk mit oder ohne Draht öffen tlich mit
zuteilen , wenn diese ]'v[itteilung von einem anderen als dem ursprün glichen Sende
unternehmen vorgenommen wird.» 

Ich will im folgenden darlegen , inwiefern der Betrieb einer Gemein
schaftsantennen-Anlage unter diese Bestimmung fällt. 

Die Adjutanten-Relais 

Der \,Vortlaut der zitierten Bestimmung ist nicht gerade ein Muster
beispiel klaren Legiferierens. Immerhin wird ausgesagt, daß Gegenstand 
der \,Veiterverbreitung nur bereits ausgestrahlte Sendungen sein können 
und daß man nicht von einer urheberrechtspflichtigen W eiterverbreitung 
sprechen kann, wenn diese durch das ursprüngliche Sendeunternehmen 
selbst bewirkt wird. Ausgenommen sind somit sämtliche Umsetzer und 
R elais der SRG bzw. der PTT, welche d azu dienen, die SRG-Programme 
in der Schweiz zu verbreiten. Diese Anlagen kann man funktionell am 
besten als Adjutanten des Senders bezeichnen, der sich ihrer zur Ver
breitung der eigenen Programme bedient. 
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Mit oder ohne Draht 

Unerheblich ist sodann, ob die ·w eiterverbreitung mit oder ohne Draht 
erfolgt. Diese Erkenntnis hat in d en vergangenen Jahren immer wieder 
Schwierigkeiten bereitet. Die schweizerischen PTT-Behörden verweigern 
heute noch die Konzessionen für Ausland-Umsetzer, unter anderem mit 
dem Hinweis auf urheberrechtliche Schwierigkeiten, während die draht
gebundene Vleiterverbreitung erlaubt wird. Also müßte man annehmen, 
die drahtgebundcne vVeitcrverbreitung von Auslandsendungen werde vom 
Urheberrecht nicht berührt, was in Anbetracht der Transparenz der lapi
daren ,vorte im Gesetz « mit oder ohne Draht» zweifelsohne falsch ist. 

Der Begriff« öffentlich» 

Etwas schwieriger zu beantworten ist die Frage, wann die vom Gesetz 
verlangte « Öffentlichkeit » der Mitteilung anzunehmen ist. Eine Defini
tion dieses Begriffes findet sich wed er im schweizerischen URG noch in 
d er Berner Übereinkunft zum Schutze von , 1Verken der Literatur und 
Kunst. Im Zusammenhang mit dem Aufführungsrecht des Urhebers hat 
dieser Begriff allerdings in Rechtsprechung und Doktrin eine nähere Um
schreibung gefund en. 

In einem unveröffentlichten Urteil aus demjahrc 1961 stellt der Kan
tonsgerichtsausschuß von Graubünden folgendes fest: 

« Öffentlich sind alle musikalischen A nlässe, die außerhalb des eigenen Familien
kreises stattfinden, so zum Beispiel V ereinsanlässe, T anz- und Unterha ltungsmusik 
in sogenannter geschlossen er Gesellscha ft , gleichgültig, ob diese Veranstaltungen in 
der Öffentlichkeit angekündigt oder die Vereinsmitglieder nur intern über ihre Ab
haltung orientiert werden. » 

Das Obergericht des K antons Zürich grenzt in emem Entscheid aus 
d em J ahrc 1967 negativ ab, indem es ausführte : 

« . . . d a ß eine Darbietung da nn noch a ls privat betrachtet werden kann , wenn si ch 
die Zuhörerschaft auf einen Personenkreis beschrä nkt, der ein er famili enähnlichen 
Gemeinschaft nahekommt.» 

TROLLER betrachtet eine Veranstaltung als öffentlich, « wenn em un
begrenzter Personenkreis Zutritt hat. Als nicht öffentlich gelten Anlässe, 
bei denen die T eilnehmer durch persönliche Beziehungen untereinander 
oder mit dem V eranstalter verbunden sind. Veranstaltungen in Vereinen 
sind öffentlich, wenn außer den Aktivmitgliedern auch passive Mitglieder 
oder Gäste teilnehmen». 
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ÜSTERTAG und STREULI qualifizieren eine Veranstaltung dann als öffent
lich, wenn si e « über den privaten Familienkreis, zu dem ausschließlich 
Familienmitglieder Zutritt haben, hinausgeht». 

Ob die eine oder andere Definition des Begriffes « öffentlich» zu weit 
geht, braucht nicht geprüft zu werden. Eine Aufführung ist zweifellos 
immer öffentlich, wenn sich das Publikum aus Personen zusammensetzt, 
die unter sich in keiner näheren Beziehung stehen. W as für die Aufführung 
eines W erkes gilt, muß auch für die öffentliche Mitteilung eines durch 
Rundfunk gesendeten Werkes Geltung haben. Beiden Nutzungsrechten 
liegt derselbe Begriff «öffentlich» zugrunde. Insbesondere verlangt das 
Gesetz für die Annahme der ·w eitersendung keine besondere Öffentlich
keit. Es setzt weder eine gesteigerte Öffentlichkeit, z.B. eine Allgemeinheit, 
noch eine andere Öffentlichkeit als diejenige, an die sich d er Erstsender 
richtet, voraus. Man geht wohl kaum fehl in der Annahme, daß die Be
wohner eines M ehrfamilienhauses, auf dessen Dach eine Gemeinschafts
antenne steht, keine «Öffentlichkeit» bilden. Dagegen ist die « Öffentlich
keit» sicher zu b ejahen für Gemeinschaftsantennen, die ganze Quartiere, 
Dörfer oder Städte mit Sendungen versorgen. 

Das « andere Sendeunternehmen» 

Bleibt noch zu untersuchen, was unter einem « anderen als d em ur
sprünglichen Sendeuntern ehmen» zu vers tehen ist. Daß die Weiterver
breitung urheberrechtlich nur dann relevant sei, wenn sie nicht vom ur
sprünglichen Sendeunternehmen selber vorgenommen werde, haben wir 
bereits vorne gesehen. Der zitierte Nebensatz könnte jedoch auch so ver
standen werden, daß eine ·w eiterverbreitung nur d ann urh eberrechtlich 
relevant sei, wenn sie von einem eigentlichen Sendeunternehmen ver
anstaltet wird, das nicht mit dem ursprünglichen identisch ist. 

Diese Einschränkung, wie überhaupt der ganze Art. 12, Abs. 1, Ziff. 6 
des schweizerischen URG ist dem Art. 1 1 bis, Abs. 1, Ziff. 2 der Berner 
Konvention in d er Brüsseler Fassung vom 26.J uni 1948 nachgebildet, ohne 
daß der schweizerische G esetzgeber von der Vorbehaltsmöglichkei t einer 
gesetzlichen Lizenz gemäß Art. 11 bis, Abs . 2 RBU e Gebrauch gemacht 
hätte. Die wörtliche Übernahme des Artikels ins schweizerische Gesetz 
hatte zu keinen Diskussionen Anlaß gegeben . In seiner Botschaft an die 
Bundesversammlung über die Änderung des Urheberrechtsgesetzes be
gnügte sich der Bundesrat mit d er Feststellung: « Diese Bestimmung ent
spricht der Vorschrift von Art. 11 bis, Abs. 1, Ziff. 2 der Bern er Überein
kunft . » 

Die Auslegung nach der historischen Methode hat sich d eshalb an den 
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Konventionstext zu halten. Die Materialien eines Gesetzes sind aufschluß
reich, auch wenn der ·wille des historischen Gesetzgebers in Wahrheit 
kaum ergründet werden kann, schon gar nicht, wenn der Gesetzgeber in 
einer internationalen Konferenz bestand. 

Das W ei terverbrei tungsrech t wurde auf der Konferenz der Berner Union 
in Brüssel im Jahre 1948 eingeführt. Das Berner Büro und die belgische 
Regierung hatten ursprünglich eine Fassung vorgesehen, nach der jede 
drahtgebundene und drahtlose öffentliche Mitteilung des gesendeten Wer
kes dem Urheber vorbehalten werden sollte. Der Konferenz schien diese 
Fassung zu weit zu gehen; man befürchtete, daß auch Anlagen, derer 
sich ein Sendeunternehmen zur Verbreitung seiner eigenen Sendungen 
bediene, darunterfallen könnten. Nach langen Diskussionen, die eigentlich 
alle um die Frage der Adjutanten-Relais gingen, sah man schlußendlich 
auf Vorschlag der belgischen Delegation eine neue Erlaubnis des Urhebers 
nur für den Fall vor, daß die «communication» des gesendeten Werkes 
«est faite par un autre organisme que celui d'origine». Dies war eine 
Verlegenheitslösung, denn man wollte mit dem « anderen Sendeunterneh
men» keinen technischen, sondern einen juristischen Unterschied machen. 
Es geht aus der Debatte in der Subkommission der Konferenz deutlich 
hervor, daß unabhängig vom Gebrauch der technischen Mittel der « In
haber des Senderechts im Rahmen seines Vertrages ... mit den beteiligten 
Urhebern senden dürfe». Besondere urheberrechtliche Ansprüche ent
stünden deshalb nicht durch die Installation eigener Relais-Stationen und 
ähnlicher technischer Einrichtungen zur Empfangsverbesserung, derer 
sich das ursprüngliche Sendeunternehmen selbst bediene. Eine Gebiets
abgrenzung für die Erstsendung gehört hingegen zu den Vertragsgrund
lagen. Daß es bei der Annahme der «nouvelle communication publique» 
auf die Vertragsabmachungen des Sendeunternehmens mit den Urhebern 
ankomme, geht auch deutlich aus der Stellungnahme der französischen 
Konferenzdelegation hervor, die der Ziff. 2 des Art. 11 bis folgenden \Vort
laut geben wollte: 

«Taute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l'reuvre radiodiffusee 
lorsque cette communication depasse Je cadre de Ja prevision contractuelle originaire. » 

Der Begriff des « anderen Sendeunternehmens» wurde auf der Kon
ferenz in Brüssel als ein Hilfsmittel eingeführt, um die erlaubte öffentliche 
Mitteilung, die dem ursprünglichen Vertrag zwischen Urheber und Sende
unternehmen entspricht, abzugrenzen gegenüber einer unerlaubten Aus
nützung, die über diesen Vertragsinhalt hinausgeht. 
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Ob eine \,Veitersendung oder Übertragung ein neues Publikum erreicht, 
ist für die Anwendung von Art. 11 bis, Abs. 1, Ziff. 2 der Berner Ü berein
kunft nicht entscheidend. Ist ein neuer Zuhörerkreis feststellbar, so liegt 
immer eine d em Urheber vorbehaltene vVeiterverbreitung vor. Richtet 
sich eine Übertragung jedoch an denselben Kreis, so darf nicht von vorne
herein geschlossen werden, es läge eine urheberrechtsfreie \ ,Veiterverbrei
tung vor. D ann muß geprüft werden, ob die Mitteilung durch ein anderes 
Sendeunternehmen bewirkt wird, bzw. ob mit dem ursprünglichen Ur
heberrechtsvertrag dem Erstsender eine solche Befugnis eingeräumt wor
den ist. 

Was bedeutet vom T ext her gesehen die Einschränkung des «anderen 
Sendeunternehmens » ? Ein « vernünftiger Gesetzesadressa t » kann dar
unter wohl nur verstehen, daß eine \1\Teilerscndung im Sinne d es G ese tzes 
immer d ann angenommen werden muß, wenn eine Sendung durch irgend
ein Unternehmen weiter vermittelt wird, welch es mit dem ursprünglichen 
Sendeunternehmen nicht identisch ist. Ob dieses Nicht-identisch-Sein 
technischer, juristischer oder irgendwelcher Art sein muß, läßt sich aus 
dem Wortlaut des Textes nicht ableiten. Auch die englische Übersetzung, 
die von einem « body other than the original one » spricht, hilft nicht 
weiter. Von der vielfältigen Gebrauchsmöglichkeit d es Begriffes « orga
nisme » her gesehen ist anzunehmen, daß j edwelche Nicht-Identität , sei 
es in technischer, juristischer oder anderer Sicht gemeint ist. 

Systematisch kann Art. 11 bi s, Abs . l, Ziff. 2 nur im Sinne einer näheren 
Umschreibung des ausschließlichen Senderechts verstanden werden, zu
geschnitten für den Spezialfall einer Sendung oder der Drahtübertragung 
einer Sendung. Eine Einschränkung des prinzipiellen Senderechts des 
Urhebers wollte man auf der Konferenz in Brüssel sicher nicht vornehmen. 

D er Zweck d es Art. 11 bis , Abs. l, Ziff. 2 RBUe besteht d arin, di e Urheber 
an der Nutzung ihrer \,Verke durch die \,Veiterverbreitung zu beteiligen, 
ohne daß für dieselbe Nutzung mehrmals bezahlt werden müßte. Daraus 
ergibt sich die teleologische Auslegung des Begriffes der W eiterverbreitung. 
Sie erfordert eine neue urheberrechtliche Erlaubnis, sobald sie über die 
im V ertrag zwischen Urheber und ursprünglichem Sendeunternehmen 
umschriebene Sendeerlaubnis hinausgeht. Also insbesondere dann, wenn 
sie den V ersorgungsbereich des ursprünglichen Senders überschreitet. In
sofern erweist sich auch hier das Kriterium des anderen Sendeunter
nehmens als V erweis auf den Urheberrechtsvertrag. W eitergehende An
ford erungen können an den Begriff des « anderen Sendeunternehmens» 
nicht gestellt werden. Insbesondere ist urheberrechtlich völlig irrelevant, 
mit welchen technischen Mitteln die W eiterverbreitung ermöglicht wird. 
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Ob ein «richtiges» Sendeunternehmen wie die SRG oder die Rediffusion, 
die man als Gemeinschaftsantennen-Anlage bezeichnen mag, empfangene 
Rundfunksendungen weiterverbreiten, ist für die urheberrechtliche Be
urteilung unerheblich. Wesentlich ist die erneute Ausstrahlung bzw. 
Drahtübermittlung an eine Öffentlichkeit, die durch den Lizenzvertrag 
zwischen Urheber und ursprünglich em Sendeunternehmen nicht gedeckt 
ist. Für diese zusätzliche Nutzung, die über das eingeräumte Senderecht 
hinausgeht, soll und muß der Urheber auf Grund der geltenden Rechtslage 
beteiligt werden. 

2.Teil 

A. Die Durchsetzbarkeit und die Praktikabilität 
der Rechts1age 

Das R echt soll praktikabel sein, sonst verliert es seinen Sinn. Das Ur
heberrecht strotzt nur so von Verbotsrechten und Strafandrohungen für 
den Fall der Widerhandlungen. Dient dies der Durchsetzbarkeit? W er 
sich mit dem Urheberrecht befaßt, fragt sich bald einmal, was ein Schutz
wall von absoluten und ausschließlichen R echten, der ohnehin bei nähe
rem Zusehen da und dort am Abbröckeln ist, eigentlich soll. 

Die strafrechtlich gefärbte Statik der Urheb errechtsgesetze erscheint in 
der Tat wirklichkeitsfremd. Sie mag vor vielen] ahrzehnten, als man noch 
für und gegen den Urheber auf die Barrikaden stieg, richtig und genügend 
gewesen sein. In den «entwickelten» Ländern geht es jedoch heute we
niger um die Frage, ob Urheberrechte b ezahlt werden müssen, sondern 
vielmehr um das Problem, wie der Urheber seiner Zahlungspflicht nach
kommen kann. Der Diebstahl geistigen Eigentums steht nicht mehr im 
Vordergrund. In den Mittelpunkt der Auseinandersetzungen zwischen 
Konsument und Urheber ist die Frage nach dem zumutbaren ökonomi
schen Erwerb der benötigten Urheberrechte getreten. 

Delinquieren wider Willen 

Am Beispiel der Gemeinschaftsantenne sehen wir, daß der Urheber
rechtsnutzer in eine fatale Lage kommt, wenn seine Beziehungen zum 
Urheber unter dem alleinigen Regime von Verbotsrechten steht und ihm 
niemand beim Erwerb der Rechte hilft. Er verfängt sich in d en Fußangeln 
des Gesetzes, da er für die in Anspruch genommenen Rechte nicht be
zahlen kann. Auch wenn er noch wollte, könnte er dem Urheber nichts 
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geben, weil er ihn nicht kennt. Praktisch alle Anlagen für die W eiter
verbreitungvon Rundfunksendungen arbeiten ohne personelle Programm
überwachung. Selbst größere Unternehmen wissen nicht, welche Pro
gramme sie übertragen;ja, sie sind in der R egel nicht einmal in d er Lage, 
bestimmte Programme nicht zu übertragen. 

Es gibt noch andere Beispiele, die illustrieren, wie wirklichkeitsfremd 
das Urheberrecht geworden ist. ,!\Telcher ·wirt legt sich Rechenschaft dar
über ab, daß er delinquiert, sobald im Radio seiner Gaststube ein urheb er
rechtlich geschütztes Gedicht verlesen wird? Von der PTT hat er zwar 
eine Konzession für den öffentlichen Empfang erworben . In den Konzes
sionsgebühren sind auch die Urheberrechtsentschädigungen für sämtliche 
W erke, welche von d er Suisa vertreten werden, inbegriffen. Nicht inbe
griffen sind jedoch die Entschädigungen, welche allen andern Urhebern 
zustehen, die nicht von der Suisa vertreten werden. Für die Nutzung d er 
,!\Terke dieser Urheber bezahlt der Gastwirt nich ts . D asselbe gilt für die
j enigen, welche einen Video-Recorder oder einen Fernseher in einem 
öffentlichen Lokal aufstellen. Sie machen sich strafbar, h eißt es doch im 
G ese tz: «Zivil-und strafrechtlich ist verfolgbar, wer unter V erletzung des 
Urheberrechts ein Werk durch irgendein Verfahren wiedergibt», sowie 
derj enige, welcher « ein durch Rundfunk gesendetes oder mittels Draht 
öffentlich übertragenes W erk durch Lautsprecher oder durch irgendeine 
andere Vorrichtung zur Übertragung von Zeichen, Tönen oder Bildern 
öffentlich mitteilt». 

Interessen, die :::,u berücksichtigen sind 

Die Interessenlage der berechtigten Urheber, V ermittler und Verbra u
cher läßt sich mit derjenigen vergleichen, die vor über 100 Jahren zur 
Entstehung der SACEM, um die J ahrhundertwende zur Errichtung der 
AKM und der Genossenschaft Deutscher Tonsetzer, sowie vor 30 J ahren 
zum Erlaß des schweizerischen V erwertungsgesetzes geführt haben. In 
d er Botschaft des Bundesrates zum Verwertungsgese tz finden sich dazu 
folgende Ausführungen: «Dem einzelnen Urheber ist es praktisch nicht 
möglich , alle musikalischen V eranstaltungen d es In- und Auslandes dar
aufhin zu überwach en, ob ein es seiner vVerke aufgeführt wurde oder nicht. 
Andererseits wäre es für die einzelnen Konzertveranstalter unbequem 
und oft praktisch gar nicht möglich, die Inhaber d er Aufführungsrechte 
an allen ,!\Terken, deren Aufführung beabsichtigt ist, ausfindig zu m ach en, 
und mit ihnen über die Aufführungserlaubnis zu verhandeln. Um diesen 
Schwierigkeiten zu begegnen und d en Autoren zu ermöglichen, wirklich 
Nutzen aus ihren W erken zu ziehen , haben sich schon bald n ach Ent-
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stehung der Urheb errechtsgesetzgebung in einzelnen Ländern Gesell
schaften gebildet, welchen die Autoren ihre Aufführungsrechte zu treuen 
Randen abtreten und welche dafür die Verhandlungen mit den Konzert
veranstaltern und die Überwachung der Aufführungen besorgen.» 

\,Vas da mals für die K onzertveranstalter galt, gilt heute im gleichen 
Maße für diej enigen, welche eine ausgestrahlte Radio- oder Fernseh
sendung weiter verwerten möchten. Hinzu kommt allerdings noch, daß 
es der Konzertveranstalter nur mit nicht-theatralischen Musikwerken zu 
tun hat, während für die ·w eiterverbreitung von ausgestrahlten Rundfunk
sendungen eine R eihe weiterer Urheberrechte benötigt werden. Dies ist 
der Grund, weshalb die bestehende Administration der Urheberrechts
verwaltung nicht mehr genügt. Die V ermi ttlerrolle zwischen Urheber und 
V erbraucher muß den Bedürfnissen angepaßt werden, die durch die mo
dernen Massenkommunikationsmittel, wie Kabelfernsehen, Satelliten
fernsehen, Kassettenfernsehen, Video-Recorder usw ., entstanden sind. 
Dafür bieten sich praktisch nur zwei Möglichkeiten: entweder überneh
men die primären Sendeunternehmen die V ermittlerrolle , oder die be
rechtigten Urheber schließen sich zur kollektiven V erwaltung ihrer R echte 
zusammen. 

B. Erwirbt die SRG Rechte, 
die sie selbst nicht benötigt? 

Die These der ersten V ariante : D as primäre Sendeunternehmen läßt 
sich nicht nur Senderechte einräumen, sondern auch die Rechte, das durch 
Rundfunk gesendete W erk mit oder ohne Draht öffentlich mitzuteilen, 
eventuell auch das Recht, Tonträger herzustellen , die nicht zu Zwecken 
ihrer eigenen Sendung hergestellt werden. Diese R echte räumt es all j enen 
ein, die sie beanspruchen wollen. 

Die Schwierigkeit dieser Konstruktion liegt einmal darin, daß dem ur
sprünglichen Sendeunternehmen ein betriebsfremder V erwaltungsappara t 
zugemutet würde. Zudem brächte sie keine Lösung der Unzulänglichkeit, 
daß der weiterverbreitende Unternehmer mit einer Mehrzahl von V er
tragspartnern zu verhandeln hat. Die Attraktivität eines Rebroadcasting
Senders oder einer Gemeinschaftsantennen-Anlage besteht j a gerade dar
in, die Programme mehrerer Sender zu übertragen. Bei dieser Lösung 
müßten immer noch mit j edem einzelnen Sender separate Verträge ab
geschlossen werden. Im Falle der W eiterverbreitung einer unerlaubten 
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Erstsendung würde sich auch das zweite Unternehmen zivil- und straf
rechtlich verfolgbar machen. 

Ein Blick auf die englische Entwicklung zeigt, daß es zur V erwirk
lichung dieser Lösung einer Reihe gesetzlicher Vorkehren b edürfte, die 
unserer schweizerischen Rechtsordnung fremd sind . D er englische Copy
right-Act aus dem Jahre 1956 räumt den beiden einzigen Sendeunter
n ehmen in Großbritannien, der BBC und der privaten Werbegesellschaft 
IT A, ein Ausschließlichkeitsrecht an ihren Rundfunksendungen ein . Die 
ihnen gemäß Art. 14, Ziff. 4 des Gesetzes vorbehaltenen Handlungen sind 
unter anderem im Falle einer Fernseh- oder einer Tonsendung d eren 
Weitersendung. Diese Rechte werden durch die BBC und die ITA erteilt. 
Wer sie erwirbt, kann gemäß Art. 40 des Copyright-Act von keinem Träger 
irgendwelcher Urheberrechte in Anspruch genommen werden. W enn 
durch die Weiterverbrei tung Urheberrechte verletzt werden, weil eine 
nicht erlaubte Erstsendung übertragen wurde, kann gegen denjenigen, 
der eine Weiterverbreitung vorgenommen hat, kein Verfahren wegen Ver
letzung dieser U rhe berrech te eingeleitet werden. BBC und IT A werden 
j edoch schadenersatzpflichtig, wenn sie Sendungen ausstrahlen, wofür sie 
die R echte zur ,v eiterverbreitung nicht erworben haben . 

Auch wenn die englische Lösung vortrefflich funktioniert , darf nicht 
übersehen werden, daß sie auf unsere Verhältnisse nicht ohne weiteres 
übertragen werden kann. In der Schweiz läßt sich ein System nicht ein
führen, das die Sendeunternehmen zwingt, R echte zu erwerben, die sie 
selbst nicht brauchen. Zudem müßten die zusätzlichen Weiterverbrei
tungsrechte auch von den ausländischen Rundfunksendern erworben wer
d en , wenn deren Programme in der Schweiz öffentlich mitgeteilt werden. 
Das aber würde eine einheitliche R echtslage aller Staaten bedingen, aus 
denen Sendungen übernommen werden. Wer den Gang der internatio
nalen Rechtsvereinheitlichung kennt, wird diesem Unterfangen kaum 
Erfolgsaussichten zubilligen. 

Dieselben Bedenken bestehen auch gegen eine gemeinsame Zentral
stelle, welcher die Sendeunternehmen die vVeiterverbreitungsrechte ein
räumen, damit sie gesamthaft vergeben werden können. Gesonderte V er
einbarungen zwischen den weiterverbreitenden Unternehmen mit den 
Ursprungssendern würden damit zwar wegfallen, die ursprünglichen 
Sendeunternehmen aber nach wie vor mit dem Verrechnungsverkehr b e
lastet. Die sogenannten «nicht-theatralischen» R echte könnten durch 
einen d erartigen Pool nicht verwaltet werden, da sie in den meisten Län
dern bereits durch Verwertungsgesellschaften wahrgenommen werden. 
In der Schweiz käme m an in Konflikt mit dem gesetzlichen M onopol d er 



Suisa. Die notwendigen Repertoircabgrenzungen würden die V erwaltung 
komplizieren und verteuern. Trotz allem wären wiederum zwei separate 
Lizenzverträge erforderlich, da ein Teil d er Rechte von den V erwcrtungs
gesellschaftcn, ein anderer vom Pool erworben werden müßte. 

C. Für und wider die kollektive Verwertung 

Die geschilderte Interessenlage legt es nah e, daß sich di e unerreichbaren 
Urheber von Werken, die bis anhin nicht von einer Verwertungsgesell
schaft vertreten werden , zusammenschließen und eine eigene Gesellschaft 
gründen. Was spricht dafür, was d agegen? 

Ökonomische Bedenken 

Bekannt ist die Tatsache, daß di e Verwaltung einer V erwertungsgesell
schaft eine M enge Geld kostet. Dies ist nicht verwunderlich, den n sie muß 
über einen administrativen Apparat verfügen, d er ihr erlaubt, Nutzungen 
von mehreren Millionen geschützter ,!\Terke in der ganzen Welt zu über
wachen und an die berechtigten Urheber abzurechnen. Nach Schätzungen 
d er schweizerischen V erwertungsgesellschaften Suisa und M echanlizcnz 
müssen jährlich allein für Neueintragungen und Mutationen folgen de 
Vorgänge registriert werden: 15000 Urheber und V erleger treten j ed es 
J ahr neu in Urheberrechtsgesellschaften ein; 10 000 Urheber und Verleger 
wechseln jährlich von der einen in die andere Urheberrechtsgesellschaft; 
20000 Urheber legen sich ein neues Pseudonym zu; 5000 Urheber sterben 
jährlich; 50000 W erke werden pro J ahr neu geschaffen, von denen die 
Suisa oder die Mechanlizenz K enntnis erhält; 60000 W erke werden j edes 
J ahr neu verlegt, bearbeitet oder in Subverlag gegeben. Trotz des enormen 
Apparates, den es zur Verarbeitung dieser Daten braucht, halten sich die 
V erwaltungskosten bei den m eisten Verwertungsgesellschaften in einem 
vertretbaren V erhältnis zu den einkassierten Urheberrechtsentschädigun
gen. So beliefen sich beispielsweise die administrativen Kosten der schwei
zerischen Verwertungsgesellschaft Suisa im Jahre 1968 auf Fr. 2,9 Mil
lionen, denen Einnahmen in der Höhe von 11 ,2 Millionen gegenüber
standen. 

D as V erhältnis d er Ausschüttungen zu den V erwaltungskosten hängt 
weitgehen d von der Größe des vertretenen Marktes ab. Je ergiebiger er 
ist, um so tiefer liegen die prozentualen Verwaltungskosten , oder um
gekehrt: je kleiner das Tantieme-Aufkommen, um so größer d er prozen
tuale Anteil der Unkosten. D er Marktanteil der heute durch V erwertungs-
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gescllschaft en vertretenen ·w erke, die im Rundfunk gesendet werden, ist 
j edoch wesentlich größer als d erj enige, den die übrigen ausmachen . Im 
J ahre 1968 entfielen auf D arbietungen musikalischer \A/ erke mi t Ausnahme 
der musikdram atischen 46 % der G esamtsendezeit d es ersten R adiopro
grammes der SRG, im zweite n R adioprogramm gar 62 %-D er prozen tu ale 
Anteil musikdramatisch cr ·w erke und W ortsendungen mach te im ersten 
R adioprogramm lediglich 3 1 %, im zweiten R adioprogramm 30 % aus. 
Ob sich eine kollektive V crwaltung, die sich auf diesen Anteilen und ledig
lich auf d as vVeitcrverbrei tungsrech t beschränkt, lohn t, erscheint fr aglich. 

Bei den h eu tigcn V erh ältnissen lassen sich aus de r Einräum ung des 
primären Send erechts wesen tlich höhere Tantiem en erzielen als aus der 
W eiterverbreitung gesendeter W erke. D a die Entschädigungen für d ie 
durch Verwertungsgesellschaften wahrgenommenen Senderech te mit 
ein em Prozen tsatz auf den K onzessionsgebühren berechnet werden, wür
den somit die Tantiem en fü r die Einräumung d es \A/eiterverbreitungs
rechtes nur einen Bruchteil der Senderechtsentschädigungen ausm ach en . 

vVarum trotzdem? 

D en ökonomischen Bedenken steh en j edoch zwei Dinge gegenüber : Ein
m al h a t die Allgemeinh eit ein Interesse an d er V erbreitun g von \A/erken 
der Litera tur und Kunst, di e ihr in qu ali tativ einwandfreier und in mög
lichst großer Auswahl zugänglich gemacht werden sollen. D azu gehört 
au ch die N u tzb armachung des technisch en Fortschri ttes, wenn er dieses 
legitime Bed ürfnis befri edigt. Das Urh eberrech t kann und d arf den tech
nischen Fortschritt nich t verunmöglichen. Zum anderen steht für d en 
Urheber kein größeres U nglück auf dem Spiele , a ls daß ein T an tiem e
Anspruch , den er hat, nich t eingezogen wird , und d ,:1,s G eld, d as für ihn 
auf der Straße liegt , dor t li egenbleibt. 

T,·Vie gelz t es trotzdem? 

Ich will im fo lgend en ei nige V orkehren nennen , die es meiner M einung 
nach - trotz a ller Bedenken - ermöglichen würden, zu einer zeitgemäßen 
Verwaltung dieser U rheb errechte zu kommen. 

Abtreten sämtlicher kollektiv verwertbaren Urheberrechte 

Die U rh eber musikdra matischer, musikalischer und literarischer W erke 
m üssen sich zur kollektiven Verwer tung aller ihrer R ech te, die auch die 
K omponisten nicht-theatralisch er M usik abtreten, zusammenschließ en. 
D azu gehören die R echte, ihre \1\Tcrke zu senden, die Sendungen öffentlich 
zu empfangen , diese weiter zu übertragen sowie die \Verke öffentlich vor-
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zutragen, aufzuführen oder vorzuführen und, soweit dies nicht bereits 
geschehen ist, auch die mechanischen V ervielfältigungsrechte. Es darf in 
diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, daß in den Schub
laden d es Schweizerischen Schriftsteller-Vereins seit J ahren ein Projekt 
zur kollektiven V erwaltun g einzelner Rechte ihrer Mitglieder liegt. Es ist 
d ami t zu rechnen, daß zu diesem Zweck vielleicht schon in diesem Jahr 
eine neue V erwertungsgesellschaft gegründet wird. 

Monopol eventuell durch Kontralzierungszwang entsclzä1jt 

Im Sinne einer Starthilfe, der auch die Suisa seinerzeit teilhaftig wurde, 
müßte die kollektive V erwertung dieser Rech te gesetzlich monopolisiert 
werden . Einmal könnte man dadurch den relativ kleinen Marktanteil der 
schweizerischen Urheber um d en der ausländischen erweitern, der durch 
ausländische Gesellsch aften in der Schweiz vertreten wird. Erst durch die 
Übernahme dieses Anteils würde eine schweizerische V erwertungsgesell
sch aft lebensfähig. Gleichzeitig könnte in den abzuschließenden Gegen
seitigkeitsverträgen ein wirksamer Schutz der schweizerischen Urheber 
im Ausland vereinbart werden. Zum andern würde die Gefahr vermieden, 
d aß m ehrere V erwertungsgesellschaften die gleiche V\Terkgattung ver
treten, was im Interesse aller, der Urheber und V erbraucher, liegt. Die 
postulierte Monopolisierung ist allerdings im geltenden V erwertungs
gesetz nur zum T eil vorgesehen. D er Bundesrat ist ermächtigt, die An
wendbarkeit d es Gesetzes auch auf die kollektive Verwertung weiterer 
Nutzungsrechte zu erstrecken . Dies heißt allerdings nich t, d aß er das V er
wertungsgesetz auch auf andere W erkgattungen ausdehnen kann. 

Die gese tzliche Monopolisierung könnte aufseiten der V erwertungs
gesellschaft mit einem K ontrahierungszwang entschärft werden. Der Kon
trahierungszwang ist das logische Pendant zu einem gesetzlichen Monopol. 

Die Interessenlage auf d er Konsumentenseite erfordert m einer Meinung 
nach auch folgendes: Neben der Verpflichtung d er Urheber, sich bei der 
w· ahrnehmung d er v\Teiterverbreitungsrechte einer V erwertungsgesell
schaft zu bedienen, sollten die Unternehmen, welche diese Nutzung vor
nehmen, von Ansprüchen freigestell t werden, die von Urhebern kommen, 
die keiner V erwertungsgesellschaft angehören. D er W'eiterverbreitung im 
beschriebenen Sinne gegen Bezahlung einer angemessenen Vergütung 
sollte sich d er Urheber, der die Erstsendung erlaubt ha t, nicht widersetzen 
können. Dies wäre eine Art Zwangslizenz und müßte somit in Einklang 
mi t Art. 11 bis , Abs. 2 d er Berner Übereinkunft stehen. 

Man m ag die Einführung einer weiteren, wenn auch abgewandelten 
Zwangslizenz ins Urheberrechtsgesetz als ketzerisch empfinden. Wenn sie 
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zu einem gerechten Interessenausgleich führt, ist meiner Meinung nach 
auch eine Einschränkung der urheberrechtlichen Befugnisse unter Um
ständen notwendig und sinnvoll. D er einzelne Urheber verzichtet lieber 
auf ein unbelastetes Verbotsrecht, das ihm nichts einbringt, und nimmt 
eine Zwangslizenz in K auf, die ihn in die Lage versetzt, sich an den Er
trägnissen seiner Schöpfungen zu beteiligen. Die « Unantastbarkeit» der 
urheberrechtlichen Befugnisse ist ein Schlagwort , das neu überdach t wer
den sollte . 

Wie man heute weiß, kann sich eine Zwangslizenz durchaus zugunsten 
der Nutzer und der Urheber auswirken . Es hat sich gezeigt, daß sich die 
bestehende Zwangslizenz bei Übertragung musikalischer Werke auf me
chanische Instrumente weder gegen den Urheber noch gegen den Nutzer 
richtet, sondern im Interesse beider liegt. 

Konzentration der Verwertungsgesellschaften 

Die kollektive Verwaltung aller Urheberrechte muß konzentriert wer
den. Der auf mehrere Gesellschaften versplitterten « kollektiven V erwal
tung» fehlt die wirtschaftliche Tragfähigkeit. Zudem bedingen die neuen 
technischen Sende- und Übertragungsmethoden insbesondere auch das 
Satellitenfernsehen mit direktem Publikumsempfang, daß die erforder
lichen urheberrechtlichen Bewilligungen möglichst einfach, d. h. über eine 
zentrale Stelle, erworben werden können. Dr. STAMM, Direktor d es Eid
genössischen Amtes für geistiges Eigentum, faßte die Unumgänglichkeit 
einer zentralisierten Verwaltung in folgende Worte: 

«An die Stelle d er auf dem Gebiet der Urheberrechtsverwertung gegenwärtig herr
schenden Verzettelung sollte die Konzentration treten. Die Urheber sollten sich für 
die Verwaltung ihrer Urheberrechte in eine oder zwei Organ isationen zusammen
schließen, in Organisationen, die geeignet sind, auf dem Gebiet der schöpferischen 
geistigen Tätigkei t die rechtlichen und organisatorischen I nstitutionen zu bilden, die 
der modern en V ermi ttl u ngstechnik angepaßt sind. Feh! t ein e solche Zentralisa tion ... , 
so wird es nicht möglich sein , d ie auf dem Gebiete des Urheberrechts geltenden Vor
schriften korrek t einzuhalten. Die Folge d avon werden K onflikte zwischen den Ur
hebern und Urheberrechtsbenützern sein .» 



PatG Art. l 

Schweizerische Rechtsprechung 

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH 

(Mitarbeiter J ACQ.UES GuvET, Geneve) 

I. Patentrecht 

Begriff der Erfindung: Eine Erfindung im Sinne des PatG Liegt vor, wenn dank 
einer schöpferischen Idee durch eine neue, originelle Kombination von Naturkräften 
oder -stoffen ein technischer Nutzeffekt erzielt wird, der einen technischen Fort
schritt bedeutet. 
Nicht zum Gebiet der Technik gehören und daher des Patentschutzes nicht teilhaftig 
sind dagegen bloße Anweisungen an den menschlichen Geist, die dem Menschen 
ein bestimmtes Verhalten vorschreiben und die einen bestimmten Eifolg herbei
führen, ohne daß dabei Naturkräfte unmittelbar eingesetzt werden. 
Ein Planungsveifahren zur Ausgestaltung eines elektrischen Netzes, das sich in 
Anweisungen darüber erschöpft, wie auf Grund graphischer und rechnerischer Maß
nahmen ein Netzplan aufgezeichnet werden kann, stellt deshalb keine dem Patent
schutz zugängliche Erfindung dar . 
Eine Afethode zur Lösung einer mathematischen Aufgabe wird nicht dadurch 
patenifähig, daß durch ihre praktische Anwendung ein technisches Problem gelöst 
werden kann. 

Notion de l'invention: l l y a invention au sens de LBI lorsque, grdce a une idee 
creatrice, une combinaison nouvelle et originale de matieres ou de forces de la nature 
permet d'obtenir un effet technique directement utilisable, qui apporte un progres 
technique. 
En revanche, les regles qui ne s' adressent qu' a l'intelligence humaine, qui ne visent 
que le comportement de l' homme et qui aboutissent a un resultat determine sans 
intervention directe des forces de la nature, n' appartiennent pas au domaine de la 
technique et ne peuvent donc pas etre protegees par un brevet d'invention. 
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Une methode de planijication jJour l' etablissement d'un reseau electrique qui se 
Limite a des indications sur la maniere d' etablir un plan du reseau a l'aide de 
grajJhiques et de calculs ne constitue clone pas une invention suscejJtible d' ftre jJrotigee 
par un brevet. 
Une mithode pour resoudre un probleme mathematique ne devient pas une invention 
brevetable du Jait que son ajJjJlication pratique jJermet de risoudre un probleme 
teclznique. 

BGE 95 I 579f. und PMMBI 1970 I 16ff. , Urteil der I.Zivilabteilung 
vom 11. November 1969 i. S. Joze F. Sacer gegen Eidgenössisches Amt 
für geistiges Eigentum. 

A us den Erwägungen: 

2. Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Auffassung des Amtes, das zur Pa
tentierung angemeldete V erfahren sei kein e E rfindung im Sinne des Art. 1 PatG, weil 
es lediglich Anweisungen für di e Durchführung von Berech nun gen und Planungen für 
die Erstellung eines Netzplanes entha lte. Er wirft d em Amt vo,·, es sei überh aupt nicht 
eingetreten auf seine Ausführungen, die er in der Stellungnahme vom 30. Oktober 1967 
zur Erledig ung d er I. Beanstandung gemacht h a be. Dort habe er dargelegt, d aß auch 
ein e Anweisung an den m enschlichen Geist dann ein e Erfindung sei, wenn sie sich a uf 
ein en realisierba ren Gegenstand beziehe und di e Erzielung ein es N utzens erm ögli ch e. 

Damit macht der Beschwerdeführer geltend, die angefochtene Zurückweisungsver
fügung beruhe a uf einer rechtlich unzutreffenden Auffassung über den Begriff der pa
tentierbaren Erfindung im Sinne des Art. l PatG. 

3. Der Gesetzgeber hat bewußt davon abgesehen, den Begriff der Erfindung in Ar t. 1 
PatG zu umschreiben, sondern er hat dies der Lehre und R echtsprechung überlassen 
(TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl., 1968, Bel. I S. 159). Nach Lehre und R echt
sprechung liegt eine Erfindung vor, wenn dank ein er schöpfe risc hen Idee durch eine 
neue, orig in ell e Kombination von Naturkräften oder -stoffen e in technischer Nutze ffekt 
erzielt wird, der einen wesentlichen tech nischen Fortschritt bed eutet (BGE 43 II 523, 
48 II 291 ff. , 72 T 370 Erw. 1, 74 II 133 Erw. 3, 76 I 381 ; Botschaft des Bundesrates vom 
25. April 1950 über die R evision des Bundesgesetzes über die Erfindungspatente, BBI 
1950 I S.999; TROLLER, op. cit. S. 165). 

K eine Erfindung ist die Entdeckung (z.B. der Elektrizität) , a ber sie kann die Grundlage 
für eine solche abgeben (z.B. di e Benützung der E lektrizität a ls T reibkraft) . Die Erfin 
dung ist somit weder die Naturkraft als solche, noch das Ergebnis ihrer Anwendung. 
Sie ist die abstrakte R egel, d eren Wi ed erholung zu einem bestimmten technischen Er
folg führt, der gewerblicher Anwendung fähig ist. Sie g ibt an, wie Naturkräfte beherrscht 
und eiern M ensch en dienstbar gemacht werden. 

Nicht zum G ebiet der T echnik gehören und dah er des Patentschutzes nicht te ilhafti g 
sind dagegen bloße Anweisun gen an den menschlichen Geist , die dem M enschen ein 
bestimmtes V erha lten vorschreiben und die einen b estimmten Erfolg herbeiführen, ohne 
daß da bei Naturkräfte unmittelba r eingese tzt werden. Nicht patentfähig sind da her 
z. B. Lotteriesysteme, Spielregeln, Lehrmethoden, Buchhaltun gs- und Stenographie
systeme, Logarithmen tafeln usw. (TROLLER, op . ci t. S. 1 71 ; BLUM/PEDRAZZINI, PatG 
Art. 1 Anm. 8 S. 77 f.; RoumER, Le droi t de Ja propriete industrielle, Bel. II S. 86). 
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4. Das vorliegende Patentgesuch betrifft ein Planungsverfahren zur Ausgestaltung 
e ines elektrischen Netzes. Nach den Ausführungen zur Kennzeichnung der Erfindung 
wird von einem maßstabgerechten Plan d es mit elektrischer Energie zu versorgenden 
Gebietes ausgegangen, in dem die Einspeisestellen und Bedarfsstellen eingetragen sind. 
Das von einer Einspeisestelle zu versorgende Gebiet wird zunächst rein g raphisch und 
an sich wi llkürlich in schmale Sektoren un te rteilt und die Summe d er durchschnittlichen 
Leistun gen in j edem dieser Sektoren ermi ttelt und graphisch aufgetragen, so daß sich 
ein Belastungsdiagramm ergibt. Der Patentanspruch enthält weiterhin Anweisungen, 
wie das zu versorgende Gebiet auf Grund des Belastungsdiagrammes in größere Winkel
sektoren eingeteilt wird, deren jedem eine Hauptleitung zugeordnet wird. Hierauf wi rd 
eine Formel angegeben, mit deren Hilfe d er Verlauf der Leitungen von einem Ausgangs
punkt zu zwei weiteren Bestimmungspunkten ermittelt werden kann ; ferner wird an
gegeben , wie beim Vorhandensein von mehreren Verbindungsstellen ein Leistungs
schwerpunkt zu berechnen und a ls dritter Bestimmungspunkt a nzunehmen ist. Der 
Patentanspruch enthält somit ausschließlich Anweisungen, wie auf Grund graphischer 
und rechn erisch er Maßnahmen ein Netzplan aufgezeichnet werden kann. Es handelt 
sich also a usschließlich um ein R echenverfahren , da auch hier graphische Methoden 
nichts anderes als R echenmethoden sind. 

Die Idee, für die der Beschwerdeführer Patentschutz anstrebt, ist keine Schöpfung, 
die mit den Mitteln der Naturkräfte arbeitet oder auf sie einwirkt, um einen technischen 
Erfolg zu erzielen, sondern ist als eine rein geistige Leistung anzusehen, für die der 
Patentschutz nicht beanspruch t werden kann. Ob d as angegebene Pla nungsverfahren 
zur Lösung eines technischen Problems verwendet werden kann , ist unerheblich. Eine 
Methode zur Lösung einer mathematischen Aufgabe wird nicht dadurch patentfähig, 
daß durch ihre praktische Anwendung ein technisches Problem gelöst werden kann. Das 
Amt hat somit bei d er Zurückweisung d es vorliegenden Patentgesuches den bundes
rechtlichen Begriff d er Erfindung nicht verletzt. 

PatG Art. l und Art. 59 Abs. 1 

Eine « Rechenvorrichtung zur gleichzeitigen Berechnung und Anzeige von pri
mären und sekundären Biorhythmen» ist patentierbar, denn wenn der Rechenapparat 
die ihm gestellte Aufgabe rasch und sicher zu lösen vermag, so kann weder von 
einer offenbar unsinningen, noch von einer gewerblich unbrauchbaren Erfindung 
die Rede sein. T;Jler ihn verwenden will, weil er an die Lehre der Biorhythmik glaubt, 
ist auch nicht getäuscht. 

Un « dispositif calculant et indiquant simultanement les bioiythmes primaires et 
secondaires » peut etre brevete, car il ne /1eut etre question d'une invention manifeste
ment insensee ou inutilisable industriellement si l' appareil a calculer permet de 
resoudre rapidement et surement le probleme qui lui est pose. Celui qui veut utiliser 
ce dispositij, parce qu' il croit a la biorythmique, n' est pas non plus induit en 
erreur. 
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Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 
29. September 1970 i.S. Rudolf Reisdorf gegen Eidg. Amt für geistiges 
Eigentum (mitgeteilt durch Patentanwälte E.Blum & Co. ) . 

A. Rudolf R eisdorf ersuchte das Eidgenössische Amt für geistiges Eigen
tum am 30. Mai 1969, die Erfindung einer « Rechenvorrichtung zur 
gleichzeitigen Berechnung und Anzeige von primären und sekundären 
Biorhythmen» zu patentieren. 

Die R echenvorrichtung stützt sich auf die zu Beginn dieses] ahrhunderts 
insbesondere von W'. Fliess und H. Swoboda begründete Theorie, wonach 
jeder Mensch drei periodischen Rhythmen unterworfen ist, einem männ
lichen von 23, einem weiblichen von 28 und einem intellektuellen von 33 
Tagen. Die Rhythmen sollen durch im Körper vorhandene Substanzen 
verursacht sein, in der Stunde der Geburt mit positiven Halbwellen be
ginnen und sich wie Sinusschwingungen mit Wellenlängen von 23 , 28 
und 33 Tagen durchs ganze Leben fortsetzen. Stunden oder Tage, in 
denen die Ablösung der positiven Halbwelle durch die negative b ei zwei 
oder drei Rhythmen zusammenfällt, gelten als kritisch, weil der Mensch 
in dieser Zeit dazu n eigen soll, körperlich oder geistig zu versagen. Diese 
primären Rhythmen sind in den letzten Jahren durch sekundäre von 
gleicher Dauer ergänzt worden, die aber angeblich nicht von der Geburts
stunde, sondern vom letzten Geburtstag an laufen. 

B. Mit V erfügung vom l.April 1970 wies das Eidgenössische Amt für 
geistiges Eigentum das Patentgesuch d es Reisdorf gestützt auf Art. 59 
Abs. 1 PatG zurück, weil die behaupteten Biorhythmen von d er Wissen
schaft abgelehnt würden und für ihren Einfluß auf den menschlichen 
Organismus nicht die geringste Andeutung b estehe. Die Erfindung beruhe 
auf einer unbewiesenen, wissenschaftlich unhaltbaren Theorie und tauge 
daher nicht, die kritischen Tage und Stunden eines M enschen zu bestim
men; sie sei folglich auch nicht gewerblich anwendbar im Sinne von Art. 1 
PatG. Ihre Verwertung verstieße übrigens gegen die guten Sitten, weil 
sie Betrug und Irreführung Vorschub leisten würde . . . 

A us den Erwägungen: 

1. Das Amt hat bereits am 20.Juni 1969 entschieden, das Patentgesuch des Beschwerde
führers unterliege der amtlichen Vorprüfung nicht, weil der Gegenstand der Erfindung 
nicht dem Gebiet d er Zeitmessungstechnik angehöre (Art. 87 Abs. 2 lit. b PatG) . Der 
Beschwerdeführer hat diesen Entscheid nicht angefochten. Das Bundesgericht hat sich 
daher zu den Fragen, ob d er Rechenapparat, den der Beschwerdeführer patentieren 
lassen will, technisch neu sei und Erfindungshöhe besitze (BGE 85 II 138 und 513, 94 II 
325), nicht zu äußern. Es hat bloß zu prüfen, ob die angefochtene Verfügung Bundes-



recht verletze, auf ein er unrichtigen oder unvollständigen Fes tstellung des rec htserheb
lichen Sachverhaltes beruh e oder aus dem R ahmen des d em Amt zustehenden E rmessens 
falle (Art . 104 Abs.! lit. a und b OG) . D er Beschwerdeführer macht denn auch solche 
Gründe geltend. 

a ) Er wirft dem Amt in erster Linie vor, es sei von einem unrichtigen Begriff d er ge
werbliche n Anwendbarkeit im Sinne von Art. 1 A bs. 1 PatG ausgegangen. D ie zu r Pa
tentierung a ngemeldete R echenm aschine könne als Arbeitsmittel gebraucht werd en, 
d a sie d en Zweck, zu d em sie gesc haffen werde, erfüll e. 

Die gewerbliche Anwend barkeit der Erfindung hä ngt im vorliegenden Fall entgegen 
d er Annahme des Amtes nicht von der Richtigkeit der Theorie ab, die d em R echen
apparat des Beschwerdeführers zugrunde liegt. D er Apparat will nicht d ie G ültigkeit 
d er Biorh ythmik dartun , m ag der Besch werdeführer ihn auch in d er Erwa rtung h er
stellen und vertreiben wollen , daß weitere U ntersuchungen zugun sten der T heorie aus
fall en und diese sich durchsetzen werde. Die Lehre von den Biorhythmen ist, wie der 
Beschwerdeführer selber ausführt , seit ihrer Begründung in der Wissenschaft umstritten , 
d a sie von d en ein en befürwortet und angewendet, von andern aber abgelehn t wird . 
Die Erforschung d er Biorhythmen steckt a uch nach Befürwortern , auf die d er Be
schwerdeführer sich beruft, angebli ch heute noch in den Anfängen; insbesond ere soll 
m an über d ie Ursachen und Auswirkungen d er Rh ythmen noch immer im ungewissen 
sem. 

D as R echengerät des Beschwerdeführers will J\nhängern und Befürwortern der 
Theorie lediglich helfen, die sogenann ten kriti schen Tage ein er bestimmten Person nach 
d en von der Lehre beha upteten Rh ythm en sogleich zu errechnen ; es soll mit elektroni 
schen Mitteln unverzüglich eine rechnerische Aufgabe löse n, die sons t viel Zeit bean
spruchen würde. D a ß es dazu nicht ta uge, steht nicht fes t und wird vom Amt a uch ni cht 
beha uptet. Das Amt führt in d er Verneh m lassu ng zur Beschwerde vielmehr a us, das 
G erät sei fest programmiert, und zwar so, daß es für ein einstellba res Geburts- und 
Stichdatum Angaben über die primären un d sekundären Rhythmen ( « Rhythmo
gramme ») liefere. Wenn der R echenapparat die ihm gestell te Aufgabe aber rasch und 
siche r zu lösen vermag, so kann weder von einer offenba r unsinnigen (BGE 72 I 371 ) 
noch von einer gewerblich unbrauchbaren Erfindun g die R ede sein (EG E 71 I 136 E rw. 2 
und 9 1 I 154). 

b ) D er Beschwerdeführer macht ferner gel tend, di e Auffassun g des Amtes, d aß die 
V erwertung der Erfindung gegen di e guten Sitten verstoßen würde, beruhe a uf einer 
unrich tigen Feststellung des Sachverhaltes, d enn die T heorie von den Biorhythmen sei 
entgegen d er Ann ahme in der angefochten en V erfügung wissenschaftlich nicht wider
legt; statist isch a usgewerte te Untersuchungen sprächen vielm ehr für das Vorhan den
sein solcher Rhythm en im menschlichen Körper. Verschiedene Spitä ler und Ärzte hiel
ten sich, zum T eil schon seit vielen J ahrcn, a n die Lehre, d er m an nun auch im Sport 
und im Straßenverkehr Bedeu tung beimesse. 

Nach der angefochtenen Verfüg ung wird die Biorhythmik von der Wissensch aft a ls 
unh altbar abgelehnt. Das Amt ve rweis t auf die Arbeiten von Dr. ing . W. DÄLLENBACH 
(Zur Frage von Biorhy thmen und d eren technischen Anwendung, in Sch weizer Archiv 
für angewandte Wissenschaft und Tech nik, l 948 H eft l 1 ), Dr. med. J. AEBLY (Die 
Fließsch e Periodenlehre im Lichte biologischer und math ematischer Kritik , Stuttgart 
1928) und Dr. m ed. M. SARKISSIANTZ (La Loi de la Pe riodicite d 'apres Fliess et Swoboda, 
Diss. Lausanne 19 17). Diesen a blehnenden Stimmen stehen h eute j edoch, w ie das Am t 
in seiner V ernehmlassung zur Beschwerde einräumt, die Untersuchungen und Auf-
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fassungen von namhaften Persönlichkeiten gegenüber. Prof. Dr. med. H. KRAYENBÜHL, 
Direktor der Neurochirurgischen Universitätsklinik Zürich, der auf Ersuchen des Be
schwerdeführel"S 1969 die Lehre auf 638 Fälle von Herzinfarkt und 253 Fälle von Hirn
schlag anwandte, äußerte sich an einer Presseorientierung vom 3. April 1970 dahin, daß 
er von den sich während der Untersuchung laufend einstellenden positiven Resultaten 
überrascht gewesen sei; nach Auswertung der Fälle könne gesagt werden, daß der 
Mensch an kritischen Tagen im Sinne der Biorhythmik für best immte Ereignisse in 
erhöhtem Maße anfällig sei. Prof. KRAYENBÜtIL hält eine größere Grundlagenforschung 
nicht nur für berechtigt, sondern für notwendig . Prof. Dr. H. L. LE RoY, Ordinarius für 
Biometrik und Populationsgenetik a n d er ETH Zürich, der 2917 selbstverschuldete Ver
kehrsunfälle statistisch auswertete, gelangte in einem Gutachten vom 23. Februar 1970 
und an der Presseorientierung vom 3. April 1970 zu ä hnlichen Feststellungen und 
Schlußfolgerun gen. 

Bei di eser W endung, die d er Streit um die Gültigkeit der Biorhythmik nun genommen 
hat, läßt sich nicht sagen, die gewerbliche Verwertung des vom Beschwerdeführer zur 
Patentierung angemeldeten R echenapparates verstoße gegen die guten Sitten. Freilich 
verleiht die Patenterteilung einer Erfindung erhöhte Glaubwürdigkeit, wenn diese Wir
kung auch nicht überschätzt werden darf. Es geht hier indes nicht um die Patentierung 
der Biorhythmik, sondern nur um den Apparat, und wer ihn verwenden will, weil er 
an die L ehre glaubt, ist nicht getäuscht. Die Erteilung des Patentes kann daher nicht 
mit der Begründung verweigert werden, der Apparat des Beschwerdeführers begünstige 
Täuschungen oder diene bloß der Befriedi gung von Leichtgläubigkeit. Die Lehre bleibt 
streitig, gleichviel ob dem Beschwerdeführer ein Patent erteilt wird oder nicht. Die 
Forschung ist j edoch in Fluß gekomm en, und der Apparat des Beschwerdeführers kann 
sie fördern. Die Professoren KRAYENBÜHL und LE RoY sind sich denn auch bewußt, daß 
ihre Feststellungen und Schlußfolgerungen zu weiteren Auseinandersetzungen Anlaß 
geben werden; sie halten neue und ausgedehnte Analysen aber für a ngebracht, um der 
Sache auf den Grund zu gehen. Daß die Ergebnisse ihrer bisherigen Forschung auf 
eine versteckte Bevorzugung bestimmter Fälle zurückgehen, ist nach ihrem Vorgehen 
nicht anzunehmen, da sie der Gefahr ein er Beeinflussung d er Ergebnisse durch den 
Beschwerdeführer mit 121 fingierten Fällen vorbeug ten. 

2. Die angefochtene Verfügung ist aus diesen Gründen aufzuheben und die Sache 
zur Prüfung der weiteren Voraussetzungen, welche das Patentgesuch erfüllen muß 
(Art. 59 Abs.2 PatG), an das Amt zurückzuweisen. 

PatG Art.19 Abs. 3 ( in der Fassung von Art.108) 

Die Bezugnahme auf den zu einer anderen Anmeldung eingereichten Prioritäts
beleg ersetzt die Einreichung des Prioritätsbeleges. E1jolgt diese Bezugnahme 
verspätet, so hat das die gleichen Folgen wie die verspätete Einreichung eznes 
Prioritätsbeleges, nämlich die Verwirkung des Prioritätsanspruchs. 

Le renvoi au document de priorite presente pour une autre demande remplace la 
presentation du document de priorite. Un renvoi tardif a les memes consequences 
que la presentation tardive d'zm document de priorite, a savoir l'extinction du droit 
a la jJriorite. 
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PMMBl 1970 I 41, Verfügung des Eidgenössischen Amtes für geistiges 
Eigentum vom 2.Juli 1970. 

Aus den Erwägungen: 

A. Am 27. November 1969 sind zum obgenannten Patentgesuch vier zusätzliche 
Prioritäten geltend gemacht worden . Da jedoch die dazugehörenden Prioritätsausweise 
nicht fristgerecht eingereicht worden waren, stellte das Amt durch Verfügung vom 
IQ.Juni 1970 fest, die entsprechenden Prioritätsansprüche seien verwirkt. 

B. In einem Wiedererwägungsgesuch wird nun die Zurücknahme dieser Verfügung 
beantrag t, mit der Begründung, daß die angeblich fehlenden Prioritätsausweise bereits 
am 11. November 1969 zu drei andern Patentgesuchen desselben Anmelders eingereicht 
worden seien und daß die Bezugnahme gemäß Art. 22 Abs. 2 PatV II auch nachträglich 
erfolgen könne,jedenfalls werde ein solches Vorgehen durch die Vollziehungsverordnung 
nicht ausgeschlossen. 

Das Amt nimmt dazu wie folgt Stellung: 

1. Bei der Anmeldung des Patentgesuches ist eine einzige Prioritätserklärung abge
geben und gleichzeitig der entsprechende Prioritätsbeleg eingereicht worden. Am 27. No
vember 1969 ist dann eine weitere Prioritätserklärung folgenden Wortlauts ans Amt 
gesandt worden: 

Der Auftraggeber von obiger Patentanmeldung hat uns avisiert, noch vier weitere 
Prioritäten zu beanspruchen. Es sind nun a lso fünf: 

- Deutschland, ... vom 29.November 1968, 
- Deutschland, ... vom 29. November 1968, 
- Deutschland, ... vom 28. November 1968, 
- Deutschland, ... vom 28. November 1968, 
- Deutschland, .. . vom 28. November 1968. 

:Z. Das Patentgesuch ist mit Entscheid der Prüfungsstelle vom 28.Januar 1970, welcher 
am 3. lVIärz 1970 rechtskräftig wurde, d er amtlichen Vorprüfung unterstellt worden. 
Aus diesem Grunde sind für dieses Patentgesuch die Bestimmungen d er Vollziehungs
verordnung II zum Patentgesetz anwendbar. Nach Art.8 Abs.4 dieser Verordnung 
müssen die Prioritätsausweise vor Ablauf von 6 Monaten seit der ersten Mitteilung der 
Prüfungsstelle betreffend die Unterstellung unter die amtliche Vorprüfung eingereicht 
werden. Die erste Mitteilung in diesem Sinne erfolgte im vorliegenden Falle am 26.No
vember 1969. Die sechsmonatige Frist zur Einreichung d er Prioritätsausweise ist somit 
am 26. Mai 1970 abgelaufen. 

3. Im Falle von Art. 22 Abs. 2 PatV II tritt an die Stelle des Prioritätsausweises die 
Bezugnahme. Fehlt die Bezugnahme, so ist dies dem Fehlen d es Prioritätsausweises 
gleichzusetzen . Wird die Bezugnahme erst nach Ablauf der in Art. 22 Abs. 3 PatV II 
genannten Frist nachgeholt, so kommt dem somit auch die gleiche Bedeutung zu, wie 
wenn der Prioritätsausweis erst nach Ablauf dieser Frist eingereicht worden wäre. Das 
Versäumen dieser Frist hat nun aber zur Folge, daß d er Prioritätsanspruch verwirkt ist 
( vgl. Art. 19 Abs . 3 PatG in der Fassung von Art. 108). 
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PatG Art. 47 

Wer sich zur Erfüllung seiner Pflichten oder zur Ausübung seiner Rechte Hilfs
personen bedient, hat für deren Handlungen und Unterlassungen einzustehen. 

Der Umstand, daß die Fristversäumnis auf ein Versehen einer gewissenhaften 
Angestellten eines wohlorganisierten Büros zurückzuführen ist, vermag dieses 
Versehen nicht zu entschuldigen. 

Chacun repond des actes et des omissions des auxiliaires dont il se sert pour exicuter 
ses obligations ou exercer ses droits . 

Le fait que l'inobservation d'un delai provient d'un oubli d'une employee conscien
cieuse travaillant dans un bureau bien organise ne permet pas d' excuser cet oubli . 

PMMBl 1970 I 36f., Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes 
vom 27.Januar 1970 in Sachen S., K . & F. Laboratories gegen Eidge
nössisches Amt für geistiges Eigentum. 

PatG Art.47 

Wann handelt eine Hilfsperson « in Ausübung ihrer Verrichtungen» ( gemäß 
Art. 101 OR, der analog anwendbar ist)? 

Der Geschäfts/zerr hat für das Verhalten seiner Angestellten auch dann einzustehen, 
wenn sie eine Verrichtung fehlerhaft ausführen oder auszuführen unterlassen, 
gleichgültig ob sie die ihnen eingeräumten Befugnisse überschreiten oder ausdrück
lichen Weisungen zuwidergehandelt haben. 

Ist erstellt, daß der fehlbare Angestellte des Patentanwalts an den patentrecht
lichen Obliegenheiten teilnahm, die dieser dem Patentbewerber zu eifüllen hatte, 
so hat letzterer das fehlbare Verhalten zu verantworten. 

OJ1and un auxiliaire agit-il « dans l' accomplissement de son travail » ( selon l' art. 
101 CO applicable par analogie) 1 

L'employeur repond egalement du comportement de ses employes lorsqu'ils accom
plissent d'une maniere fautive ou omettent d' accomplir un travail, peu importe 
qu'ils aient outrepasse les pouvoirs qui leur avaient ete conferes ou qu'ils aient 
contrevenu aux instructions expresses qu'ils avaient reyues. 

S'il est etabli que l' employe fautif de l'ingenieur-conseil a coopere a l' exicution 
d'obligations, decoulant du droit des brevets, que l'ingenieur-conseil devait accom
plir pour le campte du deposant, ce dernier repond des faules commises. 

PMMBl 1970 I 37f., Urteil der I.Zivilabteilung des Bundesgerichtes 
vom 27 . April 1970 i. S. G. AG, Zug, gegen Eidgenössisches Amt für 
geistiges Eigentum. 
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PatG Art. 47 und Art. 48, E VV Art. 24 

Die Vorschriften der Art. 47 und 48 PatG sind materiellrechtlicher Natur und 
somit nicht durch das E VV aufgehoben. 

Wiedereinsetzung in die Prioritäts.fi·ist auf Grund des PatG gewährt in Anbetracht 
der abnormalen Laufzeit einer Postsendung. 

Les regles contenues aux art. 47 et 48 LEI sont de droit materiel; La PAF ne les 
abroge pas. 

Reintegration dans le delai de priorite accordee en vertu de La LEI en raison du 
temps anormalement lang mis par un envoi postal jJour parvenir d destination . 

PMMBI 1970 I 18, Verfügung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum 
vom 6. März 1970 

PatG Art. 47 und Art. 58 Abs. 2 

Die Wiedereinsetzung in die Prioritätsjrist bewirkt keine Rückdatierung der 
Patentanmeldung, sondern es wird die Prioritätsbeanspruchung trotz Überschrei
tens der Prioritäts.fi·ist zugelassen . 

Ein Wiedereinsetzungsgesuch kann nicht wegen der bloßen Aföglichkeit gestellt 
werden, daß das Anmeldungsdatum im Laufe des Prüfungsveifahrens über die 
Prioritäts.fi·ist hinaus verschoben werden muß. Es kann innert zwei J\1onaten von 
der Jvfitteilung des Amtes an, daß das Anmeldungsdatum verschoben werden 
müsse, noch gestellt werden, längstens aber innerhalb eines Jahres. Zur T1Vahrung 
der Jahresfrist muß der Anmelder die Unterlagen beförderlich ordnen und gegebe
nenfalls die beschleunigte Prüfung beantragen. 

La reintegration dans le delai de priorite n' a jJas fJour ejfet d' antidater La demande 
de brevet, cependant, la revendication de prioritr! est admise malgre le depassement 
du dr!lai de jJriorite. 

La simple possibilite qu' au cours de La procr!dure d' ex amen la date de depot doive 
etre repoussee au-deld du delai de priorite ne permet /Jas de deposer une demande 
de reintegration. 

Celle-ci peut encore etre formee dans les deux mois qui suivent la communication 
du bureau selon laquelle la date de depot doit etre repoussee, mais au plus tard 
dans l'annee. Afin de respecter ce dr!lai d'une annee, le deposant doit au plus vite 
rassembler les pieces exigees et, le cas r!c/zeant, demander un examen accelere. 

PMMBl 1970 I 41 f. , Verfügung des Eidgenössischen Amtes für geistiges 
Eigentum vom 22.Ju li 1970. 
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Le 7 avril 1970 a 19 h., !es mandataires suisses de Ja W. P. M. Company, Schiller Park 
(Ill. , USA), ont remis a la poste une demande de brevet destinee au Bureau federal de 
Ja propriete intellectuelle inscrite dans Je registre des demandes de brevet, en retenant 
comme date de depöt Je 7 avril 1970 avec Ja priorite americaine du 7 avril 1969. Ces 
mandataires ont pu prendre livraison du texte anglais en vue de ce dep6t Je 7 avril 1970 
a 16 h. 50, soit Je dernier jour du delai de priorite, a l'aerodrome de Geneve-Cointrin. 
Comme ils ne disposaient que de peu de temps, ils ont du se limiter a traduire et apre
senter l'introduction de la description , l 'enumeration des figures et !es revendications. 
Le lendemain 8 avril 1970, ils ont envoye une traduction complete preparee par les 
soins de leurs collegues parisiens. 

Par une rcquete datee du 4 juin 1970, faite sous Ja forme d'une d emande de reinte
gration, ils demanderent de bien vouloir considerer les pieces techniques completes 
envoyees le 8 avril 1970 comme ayant ete deposees le 7 avril 1970, afin que, au cours de 
Ja procedure d'examen, des caracteristiques contenues seulem ent dans ces pieces com
pletes mais non dans !es documents originaux puissent etre utilisees au besoin pour la 
formulation des revendications sans report d e la date de depöt. Un tel report du 7 au 
8 avril 1970 aurait entraine en effet le rejet de Ja revendication de priorite. 

Pour motiver leur demande, ils font valoir que les pieces techniques envoyees de 
Chicago aux agents en brevets parisiens le 31 mars 1970 pour Je dep6t, en France et 
en Suisse notamment, de demandes de brevet ne serai"nt parvenues a Paris que le 7 avril 
a cause d'une greve des postes americaines. Le meme jour encore, une copie de ces pieces 
leur aurait ete acheminee et leur aurait ete remise, comme Oll l'a di t, a 16 h. 50 a l'aero
port de Geneve. Sur la demande de considerer !es actes envoyes le 8 avril 1970 comme 
ayant ete deposes Je 7 avril 1970, Je Bureau prend position comme suit: 

1. La reintegration en l'etat anterieur selon l'art. 47 LEI suppose l'inobservation d'un 
delai (voir aussi FBDM 1962 I 19, 1963 I 28 et 1969 I 34). En l'espece, une demande d e 
brevet a ete deposee au Bureau le 7 avril 1970, demande qui satisfaisait , du point d e vue 
forme!, aux prescriptions des art. 4 al. I et 8 al. 1 et 2 lit. a- c RBI. En consequence, eile 
a ete inscrite a u registre des demandes de brevet selon l'art. 7 al. 1 RBI. Comme la priorite 
americaine revendiquee ne precedait pas de plus de douze mois la date du dep6t suisse 
(art. 21 a l. 2 RBI), eile a aussi ete enregistree. Par consequent, ce delai n'a pas ete neglige
pour Je moment du moins - de sorte que cette condition a la prescntation d'une demande 
de reintegration en l'etat anterieur n'est pas remplie. 

2. Meme si la demande de brevet avait ete presentee non pas Je 7 avril 1970 (dans le 
delai de priorite) mais Je 8 avril 1970 (soit unjour apres J'cxpiration du deJai de priorite) , 
Ja reintegration ne pourrait pas etre admise de la maniere que !es requerants proposent. 
La reintegration dans Je deJai inobserve de priorite derivee d'un depöt anterieur n'a 
pas en effet pour resultat d'antidater la demande de brevet. Conformement a l'art. 47 
al. 4 LEI, l 'acceptation d e la demandc de reintegration a pour effet de «retablir la si
tuation qui eut resulte de l'accomplissement de l'acte en temps utile». La loi ne dit 
toutefois pas qu'il faille par la supprimer l' existence de l'inobservation du delai, c'cst-a
dire admettre par fiction que l'accomplissement de l'acte a eu Jieu en temps utile. Si 
clone, au cours de Ja procedure d' examen, le 8 avril 1970 devait etre pris en consideration 
comme date de dep6t de la presente demandc, la priorite revendiquee du 7 avril 1969 
pourrait bien, par l' admission d'une demande de reintegration conforrne, etre maintenue 
rnaJgre Je depassement du delai de priorite de douze rnois, sans toutefois que Ja date de 
depöt originale puisse etre conservee. 
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Que cela correspond a l 'art. 4 7 al. 4 LEI resulte aussi de l'a rt.48 a l. 1 lit . b LEI , selon 
lequel sont reserves !es droits acquis pa r des tiers ayant utilise l' invention « entre le dernie r 
jour du dela i d e priorite et le jour Oll Ja demande de brevet a ete deposee». Cette dispo
sition, creee pour !es cas de reintegration dans des dela is de priorite inobserves, perdrait 
tou t son sens si !es dcmandes d e breve t presentees tardivemcnt etaien t antidatees au 
dernier jour du delai d e priorite pa r l' effe t d 'une reintegration en l'eta t anterieur (voir 
FBDM 1962 I 27) . Le fait qu'en l'espece Ja date du dep 6t ne doive etre reportee, Je cas 
ccheant, que du dernierjour du dela i d e priorite aujour suivant, de sorte que l'a cquisition 
de droits par un tiers n e peut pratiquement pas entrer en qu es ti on, ne va pas a l'encontre 
d e cette consideration de principe. 

3. Au cas Oll Ja deposante se verra it engagee, au cours d e Ja procedure d 'examen, a 
modifi er !es revendications en ayant recours a d es caracteristiques tirees des pieces 
techniques versees au dossie r le 8 avril 1970 seulement, et si a ucun e indication a l'appui 
de ces modifica tions ne deva it se trnuver dans !es actes presen tes Je 7 avril 1970, de sorte 
qu'un report d e la da te du dep 6t s'avererait necessaire a u sens de l'a rt. 58 al. 2 LEI , 
a lors Ja deposante pourra it presenter une nouvelle d emande d e rei ntegration , en reque
rant qu e la prioritc du 7 av ril 1969 ne soit pas biffee. 

Le Bureau considerera it comme rnoment de la find e l'empcehement (art.47 al.2 
LEI et art. 33 al. 1 RBI ) la da te a laquell e il aurait communique a Ja deposante que Je 
breve t n e pourrait etre delivre sous sa form e modifiee qu 'avec la d a tc de dep6t du 8 avril 
1970. En d 'autres term es, cet tc com muni cation ferait courir le d ela i de deux mois dans 
lequcl Ja requcte d e rcintegration doit etrc presentee. Cependant, comme une d emande 
d e rein tegration ne peut et re formul ee d ans tous !es cas que d ans Je delai d ' un an a 
compte r de l'expira tion du dela i non observe, on nc pourrait plus entrer en matiere 
sur un c demande d e reintegra tion qui a urait ete faite a pres Je 7 avril 1971. Pour ce tte 
ra ison , la d eposante devrait absolument veill cr a ee que Ja red ac tion definiti ve des re
vendications soit fi xee a temps avant 1c 7 av ril 1971. Pour cela il lui cst recommande d e 
presenter un e requete d' examen accelere de sa demande d e brcvet. 

Au cas Oll une dernande de rein tegration devrait etre formul ee a nouveau, il faudrait 
rendre vraisemblable, en un c form e appropriee (de preference pa r un e declaration de 
la Direction generale d es PTT, Sec tion du trafic internationa l, Berne, Viktoriastrasse 21) 
qu e Je temps necessaire a Ja transmission d 'un envoi postal d e Chicago a Pa ris es t usuell e
rn ent moins lon g que celui qu 'il a fa llu en l'espece, et que 1c reta rd es t a attribuer a une 
g reve d es postes americaines. 

PatG Art. 57 

Ä·uß erster Z eitpunkt f ür die Einreichung eines T eilgesuches 
a) im Fall der Erteilung des Stammpatentes, 
b) im Fall der Zurückweisung des Stammgesuches, 
c) im Fall der Zurückziehung des Stammgesuches. 

Dernier delai pour la presentation d' une demande scindee 
a) dans le cas de la delivrance du brevet decoulant de la demande initiale, 
b) dans le cas du rejet de la demande initiale, 
c) dans le cas du retrait de la demande initiale. 
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PMMBl 1970 I 43, R echtsauskunft des Eidg. Amtes für geistiges Eigen
tum vom 14.September 1970 

Zur Frage, bis zu welchem Zeitpunkt ein Teilgesuch unter \,Vahrung 
des Anmeldedatums des Stammgesuch es, von dem es abgetrennt ist, em
gereicht werden kann, nimmt das Amt wie folgt Stellung: 

Für die Beantwortung dieser Frage ist Art. 57 PatG maßgebend, der die Einreichung 
ein es Teilgesuches zuläßt, solange « das ursprüngliche Patentgesuch noch nicht erledigt 
ist ». Als Erledigungen eines Paten tgesuches kommen in Betracht: 

a) die Erteilung des nachgesuchten Patentes, 
b) die Zurückweisung des Antrages auf Erteilung des Patentes, 
c) die Zurückziehung des Pa tentgesuches. 

Z u a): 
Die Erteilung des Patentes wird mit ihrem Vollzug, d. h. mit d er Eintragung im 

Patentregister (Art. 56 Abs. 1 PatV I bzw. Art. 85 Abs. 1 PatV II , vgl. auch BGE 87 I 405 
unten) rech tskräftig, denn ein R echtsmittel gegen die Patenterteilung erscheint aus 
folgenden Gründen ausgeschlossen: 

1. Im Verfahren ohne amtliche Vorprüfung entspricht die Patenterteilung regelmäßig 
dem ausdrücklichen Begehren d es Patentbewerbers. Streitige Fragen, z.B. betreffend 
d as maßgebliche Anmeldungsdatum oder die Sistierung des V erfahrens sind durch 
Zwischenverfügu ng vorab zu entscheiden (A rt .45 BVV). Eventuelle Fehler werden be
hoben, sofern sie durch die Erteilung nicht geheilt werden (z. B. Fehlen eines zweiten 
Exemplars der Beschreibung, nicht bezahlte Gebühr). 

2. Im Vorprüfungsverfahren erfolgt die Eintragung des Patentes erst nachdem der 
Entscheid, der d as Vorliegen der Voraussetzungen für die Erteilung des Patentes fest
stellt, rechtskrä ftig geworden ist (Art. 85 Abs. 1 Pa tV II) . 

3. Konkurrenten des Patentinhabers sind zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen 
die Pa tenterteilung nicht legitimiert (PMMBI 1968 I 35 und 38 bzw. BGE 93 I 182 ). 

Die Einreichung eines Teilgesuches ist somit bis zum amtlichen D atum der Eintragung 
d es Stammgesuches möglich . 

Zu b) : 
Im Falle der Zurückweisung des Patentgesuches geht das Amt davon aus, daß das 

Gesuch definitiv «erledigt» ist, 

1. wenn die Zurückweisung nicht m ehr gemäß Art. 32 PatV 1/11 rückgängig gemacht 
werden kann; 

2. mit unbenütztem Ablauf der Beschwerdefrist ; 

3. falls Beschwerde erhoben, diese aber in der Folge wieder zurückgezogen wird, mit 
dem Rückzug der Beschwerde; 

4. falls die Beschwerdeinstanz die gegen die Zurückweisung des Patentgesuches er
hobene Beschwerde abweist, mit d er Ausfällung dieses Entscheides. 

W enn die Wiederherstellung des zurückgewiesenen Patentgesuches ( l .) abgelehnt 
wird, gelten Ziff. 2., 3. und 4. sinngemäß. 
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Zu c): 
Wird das Stammgesuch zurückgezogen , so nimmt das Amt ein T eilgesuch entgegen, 

sofern es die Zurückziehung des Stammgesuches administrativ noch nicht vollzogen hat 
(Eintragung im Patentgesuchsregister, im Aktenheft usw .) . Vgl. ferner PMMBI 1969 I 
35 betr. den V\liderruf d er Zurückziehung des Patentgesuches. 

Der Entscheid darüber, ob einer Patentanmeldung als Teilgesuch d as Anmeldungs
datum des Stammgesuches zu R echt zuerkannt wurde, ist im Streitfall Sache des Rich
ters. 

PatG Art. 75 

Überträgt der ausländische Beklagte seine Vertretung im Sinne des Patentgesetzes 
nach der Sühneverlzandlung, aber vor der Klageerhebung beim Handelsgericht 
einem Patentanwalt außerhalb des Kantons <.,üriclz, so ist das Handelsgericht des 
Kantons <.,üriclz entgegen § 19 <.,PO von Bundesrechts wegen nicht -euständig. 

Si le difendeur etranger choisit comme mandataire, au sens de La LBI, un agent de 
brevets exer;ant son activite lwrs du canton de <.,uriclz et si cetle designation inter
vient ajJres La conciliation mais avant l'intrnduction de l'action, le Tribunal de 
commerce du canton de <.,urich n' est pas competent, selon le droit federal, et con
trairement a ce qu' enonce l' art . 19 de l' ordonnance zuriclzoise sur La procedure civile. 

ZR 69 (1970), Nr. 13, Beschluß des H andelsgerichtes des Kantons Zü
rich vom 8. April 1970 i.S. H errmann gegen ASTRA und Lesier-C6-
telle. 

In einem Paten tnichtigkeitsverfahren fand am 19. September 1969 die 
Sühneverhandlung gegen die ausländischen Beklagten statt, die in Zürich 
einen Vertreter im Sinne des Art. 75 PatG bestellt hatten. Im Laufe d es 
Oktobers 1969 übertrugen die Beklagten das Niandat einem bernischen 
Patentanwalt, da in Bern schon eine Patentverletzungsklage anhängig 
war, was sie dem Kläger am 17. Oktober 1969 mitteilten . Das Eidgenös
sische Amt für geistiges Eigentum m erkte diese Änderung am 24. Oktober 
1969 vor. Der Kläger, der am 23. Oktober 1969 vom Amte di e Mitteilung 
erhalten hatte, eine Änderung d er Vertretung sei nicht vorgemerkt, erhob 
am 27. Oktober 1969 beim zürcherischen Handelsgericht Patentnichtig
keitsklage . Dieses wies die Klage von der H and , aus folgenden Erwägungen: 

Nach Art. 75 Abs. 1 Iit. b PatG ist für K lagen gegen den Patentbewerber oder Patent
inhaber der Richter am V\lohnsilz des Beklagten zustä ndig; sofern dieser nicht in der 
Schweiz wohnhaft ist , der Richter des Geschäftssitzes des im R egister eingetragenen Ver
treters. Da die Beklag ten ihren Sitz im Ausland ha ben, ist d er zweite dieser Tatbestände 
erfüllt. An sich wäre daher, sofern es auf den Zeitpunkt der Klageerh ebung beim er
kennenden Gericht ankäme, das Berner Gericht zuständ ig. § 19 ZPO sieht jedoch vor, 
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wenn d er Beklag te nach der Vorladung zum Sühnversuch den \,Vohnsitz ä ndere, so 
könn e der Kläger ihn vor d em Gericht belangen , das im Zeitpunkte der Klageein
leitung (vor Friedensrichter) zuständig war, wen n er die \,Veisun g innerhalb dreier 
Monate von d eren Datum an gerechnet d em Gericht einreiche. 

Von seilen des kantonalen R ech tes stünde wohl nichts en tgegen, daß diese Bestim
mung entsprechend auf den W echsel dc-s V ertreters nach Art. 75 Abs. 1 lit. b PatG a nge
wendet werd e. Es stellt sich jedoch die Frage, ob§ 19 ZPO mit dem Bundes rechteverein
bar sei . Es wurde schon entschied en, diese Bestimmung verstoße nicht gegen Art. 59 BV 
(BGE 10 S.38; ZR 2 Nr.138; Bezirksgericht Zürich, SJZ 46 S. 74; vgl. STRÄuu/HAuSER 
N. l a.E. zu§ 19 ZPO, G uLDENER, Zi vilprozeßrecht, 2.Aufl. S.244 N . 2 1). Es kann 
offen bleiben, ob dieser Auffassung zuzustimmen sei. Zu bemerken ist, daß eine§ 19 ZPO 
entsprechende Bestimmung sich im Entwurfe zu einer neuen zürcherischen Zivilprozeß
ordnung nicht mehr findet , und zwar gemäß d en Äußerungen der Expertenkommission 
deshalb, weil sie a ls bundesrcchtswidrig betrachtet wird. Die R echtsprechung zu Art. 59 
BV ist j ed enfalls deshalb für die zu beantwortende Frage nicht unbed ingt maßgebend, 
weil es sich dort um keine eigentliche Gerichtsstandsbestimmung ha ndelt. Was Art. 75 
Abs. 1 lit. b PatG betrifft, so besteht in Lehre und Rechtsprechun g Einigkeit darüber, 
daß diese Bestimmung einen ausschließlichen Gerichtsstand schaffe (vgl. GuLDENER, 
a.a.O. S. 94 III 2 und N . 87 ) . Es verhält sich damit ähnlich wie im Scheidun gsverfahren, 
a uf welches das Bundesgericht in einer neuem Entscheidung (BGE 9 1 II 322, ZR 65 
Nr. 117) § 19 ZPO ebenfalls als nicht anwendbar erklärt hat. Dort mag zwar die An 
wendung d er Bestimmung insoweit noch ferner liegen, a ls Art. 144 ZGB die Zuständig
keit am vVohnsitzc der klagenden Partei vorsieht. N ichtsd estowen iger verstößt auch hier 
di e Anwendung des § 19 ZPO gegen d en vom Bundesrecht aufgestellten Grundsatz des 
a usschließli chen Gerichtsstands. 

Nach § 19 ZPO kann der Kläger bei Wohnsitzwechsel des Beklagten nach Einleitung 
des Sühnvcrfahrens noch am früh ern vVohn sitz klagen, muß es abe r nicht tun. Dem 
Kläger hätte es daher freigestand en, in Bern zu klagen. Während d er drei Monate, vom 
Datum der W eisung an gerechn et, stünde ihm daher ein Wahl gerichtsstand zu, was 
d em Bundesrecht widerspricht. Für die Bestimmung des G erichtsstandes maßgebend 
ist nach Bundesrecht der Zeitpunkt der Streithä ngigkeit (BGE 48 I 196, 81 I 59), worauf 
auch die Formulierung des a n sich hier nicht anwen dbaren Art. 75 Abs. 2 PatG hinweist. 
Nach § 121 ZPO wird aber der R echtsstreit durch Einreichung d er W eisung, allenfalls 
zusammen mit einer K lageschrift, beim Geri ch t anhängig gemacht. Das Sühnverfahren 
begründet demnach keine Streithängigkeit. Das ergibt sich zwingend auch aus dem 
U msta nd , daß, von wen igen Ausnahmen abgesehen , die Ein leitung des Sühn verfahrens 
nach zürcherischem R echte nicht ohn e Zutun des K lägers zur Beurteilung des Prozesses 
durch das erkennende Gericht führt, weshalb sie beispielsweise ni cht dazu führen kann, 
den Eintritt einer bu ndesrecht lichen Verwirkung zu verhindern. \,Venn Art. 135 Ziff. 2 
OR vorsieht, die Ladung zu einem amtlichen Sühn versuch unterbreche die Ve1jährung, 
so beweist diese besondere Erwähnung ge rade, daß sie normalerweise ein er Klageerhe
bung nicht gleichgesetzt wird. Von d em Z eitpunkte an, da ein V ertreter d er Beklagten 
mit Sitz in Bern im Register ein get ragen war, waren daher nur die bernischen Gerichte 
zur Anhandn ahme der Klage zuständig, bei d enen übrigens schon die Pa tentverletzungs
klage der Beklagten hängig ist. 
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PatG Art. 77 

Als vorsorgliche A1aßnahmen oder als Teil davon kann die Beschlagnahme von 
Gegenständen angeordnet werden. Dieser Maßnahme steht die vorherige Anhörung 
des Beklagten grundsätzlich entgegen. 

La saisie d' objets peut etre ordonnee cornrne rnesure provisionnelle ou en Jorrner une ~ 
partie. En principe, l' audition prealable du difendeur n' est pas conciliable avec .1 
cette mesure. 

Verfügung des Obergerichtspräsidenten des Kantons Basel-Landschaft 
vom 9.0ktober 1968 i.S. Merck & Co. Inc. gegen Chemoforma AG 
und Hermann Moor. 

Es wurde als vorsorgliche Maßnahme insbesondere der weitere Verkauf 
des patentverletzenden Erzeugnisses verboten, gleichzeitig aber die Be
schlagnahme der vorhandenen Vorräte und der auf die bisherigen V cr
letzungshandlungen Bezug nehmenden Geschäftsunterlagen angeordnet. 
Die Verfügung hatte folgenden Wortlaut: 

I. Den Beklagten wird die Benützung der Erfindungen gemäß Schweizer Patenten 
Nr. 381694 und 389606 durch Herstellen, Feilhalten, Verkaufen, lnverkehrsetzen und 
Gebrauchen, 

a) des unter der von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen Bezeichnung <Am
prolium > bekannten Produktes, 

b) von Präparaten, welche das Produkt ,Amprolium> als Wirkstoff enthalten, 
vorsorglich verboten. 

2. Das Bezirksstatthalteramt Arlesheim wird beauftragt, unter Beizug des Kantons
tierarztes in d en Geschäftsräumlichkeiten der Beklagten I an der Reinacherstraße I in 
Münchenstein, in den Wohn- und Geschäftsräumlichkeiten des Beklagten 2 an der 
Hauptstraße I in Binningen, in den von den Beklagten benutzten Räumlichkeiten im 
Zollfreilager Dreispitz sowie allenfalls an andern, von den Beklagten anzugebenden, im 
Kanton Baselland liegenden Örtlichkeiten, 
vorsorglich zu beschlagnahmen : 

a) sämtliche Vorräte des Produktes <Amprolium> sowie von Präparaten, die das Produkt 
<Amprolium> als \,Virkstoff enthalten; 

b) die Geschäftsbücher - Belege und Korrespondenzen - die Prospekte und das übrige 
Propaganda-Material der Beklagten I und 2 (insbesondere Offertschreiben, Offert
anfragen, Bestellungen, Lieferscheine, Fakturen), soweit sie sich auf den Ankauf und 
den Verkauf des Produktes ,Amprolium> bzw. von das Produkt <Amprolium> als 
Wirkstoff enthaltenden Präparaten durch die Beklagten 1 und 2 beziehen. 

3. Den Beklagten wird im Falle der Widerhandlung gegen diese Verfügung straf
richterliche Verzeigung gemäß Art. 292 StGB angedroht. 
Diese Bestimmung lautet: 
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«Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten 
unter Hin weis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ih n erlassenen Verfügung 
nicht Folge leistet, wird mit H a ft oder mit Buße bes traft. » 

4. Die Parteien werden hiermit peremptorisch zur Bestätigun gsverha ndlun g vor d en 
Obergerichtspräs identen vorgeladen auf. . . 

PatV Art.27 und BVV Art.22 

Bestimmungen der PatV, die das Amt anweisen, in gewissen Fällen nicht erstreck
bare Fristen anzusetzen, widersprechen Art. 22 Abs. 2 B VV nicht, der vorsieht, 
daß eine behördlich angesetzte Frist erstreckt werden kann. Solche Bestimmungen 
sind deshalb durch das Inkrafttreten des B VV nicht aufgehoben worden. 

Les dispositions du RB! prescrivant, dans certains cas, de fixer des delais ne 
pouvant etre jJrolonges, ne sont pas en contradiction avec l' art. 22, 2e al . PAF qui 
prevoit qu'un delai imparti par l' autorite peut etre prolonge. Ces disjJositions n' ont 
en consequence jJas etc abrogees jJar l'entree en vigueur de la PAF. 

PMMBl 1970 I 30f., R echtsauskunft d es Eidgenössischen Amtes für 
geistiges Eigentum vom 3.Juli 1970. 

Zur Frage, ob die Ansetzung nicht erstreckbarer FrisLcn durch das 
Amt, wie sie beispielsweise in den Artikeln 12 Abs. 5, 26 und 36 Abs. 3 
PatV I vorgeschrieben ist, nicht gegen Art. 22 BVV verstoße, der die Ver
längerung der behördlich angesetzten Fristen regelt, nimmt das Amt wie 
folgt Stellung : 

I. Es bes teht Übereinstimmung darüber, d aß gesetz liche Fristen ni cht erstreckt werden 
könn en (Art.22 Abs. ! BVV und Art.27 Abs.! PatV). 

2. Die vom Amt angesetzten Fristen sind dagegen grundsätzlich verl ä ngerba r, es sei 
denn, d a ß sie in d en PatV selbst «als nicht crstreckbar» bezeich net sind (Art.27 Abs.! 
Pa tV ). Diese Einschränkung steht in keinem Widerspruch zu Art. 22 Abs. 2 BVV, wel
cher lautet: «Eine behördlich angesetzte Frist ka11n aus zureichenden G ründen erstreckt 
werden, wenn die Partei vor Ablauf der Frist darum nachsucht. » Die R egelung der PatV 
stellt im Gegenteil eine sin nvolle und zweckmäßige Ausführungsordnung zu dieser 
Kann vorschrift (vgl. d en fra nz. Text: « Le dela i ... peut etrc prolonge .. . ») da r. J ndem 
der Gese tzgeber es in Art. 22 Abs. 2 BVV d em Ermessen einer Behörde überläßt, ein e 
von ihr angesetzte Frist zu verlängern oder ni cht, trägt er der T atsache R echnung, daß 
es behördlich anzusetzende Fristen g ib t, d eren V erlängerung sich auf den Verfahrens
ablauf nachteilig auswirken würde. Diejen igen Fristen, bei d enen di es regelmä ßig zu
träfe, sind nun in den PatV ausdrücklich als nicht erstreck bar bezeichn et. Diese R egelung 
hat den Vorteil , daß der Patentbewerber im allgemeinen zum vornchcrein weiß, ob er 
mit einer Fristverlängerung rechnen darf oder nicht. 

3. Art. 27 Abs. l PatV widerspricht a lso d em Art. 22 BVV nicht und findet somit 
wei terhin Anwendun g (Art. 4 BVV) . Vorschriften der Pa tV, welche die Ansetzung nicht 
erstreckba rer Fristen vorsehen, sind infolged essen mit dem Inkrafttreten des BVV nicht 
aufgehoben worden ( vgl. Art. 80 lit. c BVV). 
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II. Markenrecht 

MSchG Art. l , 6, 7 und 24 lit . a, UWG Art.1 und 2 

Kann ein Slogan eine Marke sein? J edenfalls ist es zumindest zweifelhaft, daß 
ein aus sechs Tiflorten bestehender Slogan eine A1arke sein kann, da er kaum auf 
den Tiflaren oder deren Ve1packungen angebracht wird. 
Nachahmung von Bildmarken bestehend aus der Silhouette oder des Kopfes eines 
Tigers durch eine neue Bildmarke, die eine Katze darstellt. Verstärkung der Ver
wechslungsgefahr durch die Verwendung eines ähnlichen Slogans wie de1jenige, 
der vom Inhaber der älteren Afarken verwendet wird. 
Nichtigerklärung einer Markeneintragung durch eine Person, die weder Indu
strieller noch Kaufmann in der betreffenden Branche ist, auf Gesuch desjenigen, 
der ein Interesse hat. 
Die bloße Eintragung einer Marke, die nicht gebraucht worden ist und werden 
wird, stellt keinen unlauteren W'ettbewerb dar. 
Die Umtriebe und Kosten, die durch die Notwendigkeit einer Klage entstehen, 
stellen keinen Schaden dar, aus dem Ersatzansprüche über die nach genferischem 
,?,iviljJrozeßrecht vorgesehene Beteiligung am Anwaltshonorar hinaus entstehen. 

Une jJhrase, voire un slogan, peuvent-ils en principe constituer une marque? ( ques
tion non rrisolue). ll est en taut cas douteux qu'un slogan compose de six mots jJUisse 
constituer une marque, car on imagine mal qu'il puisse etre appose sur les produits 
ou marchandises, ou leurs emballages. 
Imitation (retenue) de marques figuratives form ees de la silhouette ou de la tele 
d'un tigre, par une marque figurative nouvelle formee de la silwuette d'un chat. 
Imitation aggravee jJar la presence d'un slogan publicitaire renfoiyant le risque 
de confusion, meme s' il jJeut aussi apparaitre denigrant, car l' impression d' en
semble laissee est trop proche de celle laissee par ces marques anterieures et le slogan 
qu'utilise de son c6te le titulaire de ces dernieres. 
Est nulle la marque enregistrrie par un industriel ou commeiyant n' exeiyant ou 
n' ayant l'intention d' exercer ni industrie, ni commerce dans la branche pour laquelle 
cette marque est deposee. Cette nullite peut etre prononcee a la requete de celui qui 
y a un interet legitime. 
ll ny a pas d' acte de concurrence deloyale resultant du seul enregistrement d'une 
marque non utilisee et qui ne le sera pas, d' autant plus que son titulaire exerce une 
activite dans une branche d((ferente. 
Les seuls desagrements et ji-ais rrisultant de l' obligation de plaider ne constituent 
pas un dommage distinct de celui repare jJar l' allocation d'une participation aux 
honoraires, en vertu des dispositions du code genevois de procedure civile. 

Arret de la Cour de J usticc de Genevc ( 1 er chambre civile) du 30 septem
bre 1969 dans 1a causc Esso-Standard (Switzcrland) S.A. c. Linder. 
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Extrait desfaits: 

1. Esso-Standard qui dit utiliser depuis plusieurs annees dans sa publicite le slogan: 
« Mettez un tigre dans votre moteur » a depose en Suisse comme marque de fabrique et 
de commerce le 25 fevrier 1965 

a) saus no 209.994: !es expressions 
«Tu den Tiger in den Tank» 
« Mettez un tigre dans votre motem·» 
«Mitti una Tigre nel molare» 
«Put a Tiger in your Tank» 

b) saus nos 210.045 et 210.046 deux marques figuratives consistant en une tete de 
tigre et un tigre poussant une automobile. 

2. Le defendeur Linder a depose 

a) saus no 220.530, le 23 septembre 1966, Ja marque verbale: 
«Pas de chat dans votre moteur, mais ... » 

b) saus no 22 1.137, Je 27 octobre 1966: 
« Pas de chat dans votre moteur, mais .. . » 
«No Cat in your Tank, but. .. » 
«Keine Katze im Tank, aber ... » 
« Mai un gatto nel motore, ma ... » 

c) saus no 221.067, Je 20 octobre 1966, une marque mixte comportant 1c texte « Pas 
de chat dans votre rnoteur, mais ... » et un felin debout, a c6te de la lettre P de «Pas»; 
pour les produits suivants: 

« Carburants liquides pour vehicules, lubrifi ants. » 
Ces trois marques ont ete egalement en registrees par Je defendeur aupres du Bureau 

international !es 21 mars/12 avril 1967 saus nos 333.248 a 333.250. 

3. Mis en demeure par Je cabinet Blum & Co, conseil de la dernandcresse, d'avoir a 
radier ses marques et de renoncer a taut emploi dans un delai determine Je defendeur 
ne se plia pas a cette exigence, de sorte que la demanderesse assigna le defendeur par 
exploit du 28 juin 1967. 

Droit: 

La demanderesse fcmde sa demande aussi bien sur Ja loi federale concernant Ja pro
tection des marques de fabrique et de commerce du 26 septernbre 1890 que sur Ja loi 
sur la concurrence deloyaJe. 

1. Validite des marques 

A. Les marques de La demanderesse 

a) Marque no 209. 994 enregistree saus no 307 .377 par le Bureau international. 
Le defendeur qui admet que Ja demanderesse puisse faire usage dans sa publicite du 

slogan « Mettez un tigre dans votre moteur» accompagne ou non de l'image, en titre 
ou en pied, d 'un tigre debonnaire conteste en revanche que ledit slogan, «meme s'il 
est doue d'une certaine originaJite» aurait atteint dans Je monde «une notoriete incon
testable» et aurait une force distinctive suffisante pour qu'il puisse etre une marque au 
sens de l 'article I LMF le nom cornmercial d 'Esso n'etant pas incorpore a Ja marque 
deposee. II fait une offre de preuve a ce sujet. 
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La d emanderesse souticnt que !es marques composees de plusieurs mots formant une 
phrase, voire un slogan , peuvent constituer une marque si celui-ci remplit sa fonction 
de distinction ou d ' indica tion de provenance, que tel sera it le cas du sien . 

La Cour ne partage pas cette opinion. 

Le slogan en cause ne designe pas d'une fac;on direc te ni Ja nature ni Ja quaJite du 
produit. Ace titre il ne peut pas etre considere comme une indication precise non suscep
tibJe d e protection (ATF 84- II 432; 83 II 2 18; TROLL ER I p . 34-9/50). Mais iJ reste qu'il 
s' agit d 'un slogan compose de six mots qu'on imagine mal appli que sur des produits, des 
marchandises ou leurs emballages (art . l er chiffre 2 LMF). 

On observe d'aill eurs que Ja demanderesse appose sa marque « Esso» sur les colonnes 
a essence, !es estagnons d 'huile etc. , Je slogan n'ayant qu'un r öle publicitaire. 

David, dans son Commentaire (2° ed. ad art. 1 p. 63) professe: « Angaben zu R eklame
zwecken, wie Slogans, sind nicht schutzfähig». 

II es t pour Je moins douteux q ue lc slogan «l\!Iettez un ti gre d ans votre moteur » soit 
une marque au sens d e l' a r ticl e l Ll'v[F. 

Au surpJus Ja Cour observe quc Ja demanderesse ne l'utilise pas comme marque, mais 
comme simple slogan pubJicita ire. 

b ) En revanche, !es vign ettes du tigre cnregistrees comme marques fi guratives sous 
nos 210.04-5 et 210.046 ont un c force distinctive suffisante et repondant aux exigences 
d e Ja loi sur !es marques. Le defendeur l 'admet impJi citement. 

E lles sont donc protegees par Ja legislation sur les marques. 

B. Les marques du difendeur 

a) Les marques enregistrecs sous nos 22 1. 13 7 et 220.530. 
II s'agit Ja de marques verbales (« Pas de chat dans votre moteu r, mais . .. ») . 
Pour !es m em es raisons q ue cel les developpees ci-dessus, il es t doutcux que ces slogans 

repondent aux exigences d e l'article 1 er de la LMF. 
b ) La marque m ixte no 22 1.067: 
En soi eile se caractcrise com mc un e marque au sens de Ja LMF. 
Le defendeur souticnt que ses m arques se distinguent par des carac teres essentiels 

d e celles de Ja demanderessc : lcs slogans n e sont pas composes des m emes mots et !es 
vignettes sont radicalem ent differentes . II n'y aurait clone pas de confusion possible 
d ans !es marques figurati ves . 

L a demanderesse soutien t de son cöte que le defendeur, qui , de son propre aveu, 
n 'exerce aucune activite dans la branche pour laquelle il a depose ses marques, et qui 
n ' a pas l' intention de les exploiter, m a is d e !es ceder, doi t voir prononcer Ja nullite de 
leur enregistrement a u sens des ar ticles 7 e t 14- LMF. 

II es t d e fait que Je defendeur qui importe des bibeJots chinois, n 'excrce aucune activite 
dans Ja branche des carburants ou lubrifiants et qu ' iJ a exprime J' intention de ceder ses 
marques qu'iJ n'a fait inscrire que pour prendre date. 

L'argumentation de Ja demanderesse reste fondee et Ja Cour ne peut quc Ja faire 
sienne. Elle se rapporte a cet egard au memoire de Ja d emanderesse concernant J'exploi
ta tion obligatoire, Ja cession d e ces marques qui ne peut se faire qu'avec Ja cession de 
J'entreprise, Ja marque de defense et Ja quaJite pour agir de Ja demand eresse. 

Mais, independamment de ce qui precede, iJ est incontestable que Ja marque mixte 
du defendeur faisant l'obje t d e l'enregistrement no 221.067 constitue une imitation des 
marques figuratives d e Ja dem and eresse enregistrees sous nos 2 10.04-5 et 2 J 0.04-6. 
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Bien que Ja marque du defendeur soit constituee par un chat et non par un tigre, il 
n 'en demeure pas moins que Ja volonte d'imitation est evidente. Le slogan qui l'aecom
pagne rappelle par trop, bien qu'il soit different, Je slogan employe par Ja demanderesse 
dans sa publieite. II est de nature a induire Je publie en erreur et Je risque de eonfusion 
est ainsi aceru, l 'impression d'ensemble pouvant aboutir a une confusion. 

Les explications de Ja demanderesse a eet egard prennent iei taute leur valeur et sont 
pertinen tes. 

Dut-on meme exclure ou tenir pour diseutable Ja realite d'un risque de confusion 
qu'il apparaitrait alors que Ja marque du defendeur serait denigrante eu egard aux 
produits de Ja demanderesse. Le ehat rappelle trop le tigre et le slogan publicitaire qui 
lui est adjoint rappelle trop eelui de la demanderesse pour qu'on ne fasse pas un rap
proehemen t avee les produits de eelle-ei et a leur desavantage. 

II. Qjwlite JJour agir 

A. De la demanderesse 

II n'est pas douteux que Ja demanderesse exen;ant son aet ivite dans Ja branehe des 
earburants et lubrifiants possede Ja qualite pour agir en nullite e t en radiation des 
marques du defendeur. 

M eme si l'on devai t admettre que la marque verbale no 209.944 enreg istree au Bu
reau international saus no 301.337 ne remplit pas les eonditions de l'article I er LMF, 
Ja demanderesse est fond ee a agir par l'usage qu 'elle fait de son slogan publieitaire et en 
vertu d e ses marques fi guratives qui repondent aux exigenees de l'article I de Ja loi sur 
!es marques . 

B. Du dijendeur 

La radiation d 'une marque en registree en depit des eonditions de l'article 7 LMF 
ne peut etre prononeee qu'a Ja requete et au profit de eelui qui justifie d 'un in terct 
legitime a Ja eonstatation de Ja nullite et a Ja radiation de 1a marque ineriminee (RO 58 
II 175 = JT 1933 p .92) . 

II est ineontestable que n'exen;ant pas son aetivite eeonomique dans la branehe d es 
earburants et lubrifiants, qui est eelle de la d emanderesse et qui est eelle egalement pour 
laquelle il a depose ses marques, le defendeur, clont de plus !es marques sont nulles, ne 
justifie pas d 'un interet direet a Ja eonstatation de Ja nullite et a Ja radiation des marques 
de Ja demanderesse. 

Sa demande reeonventionnelle doit clone de taute maniere etre eeartee. 

III. La concurrence deloyale 

II n'y a eoneurrenee deloyale que s'il y a coneurrenee eeonomique (art. 1 a l. 1 LCD). 
II y a coneurrenee eeonomique lorsque deux ou plusieurs personnes, qui exereent une 
aetivite luerative, entrent en eoneurrenee dans l'exereiee de eette aetivite eeonomique 
(RO 74 IV 113 = JT 1948 IV 158; RO 75 IV 23 = JT 1949 IV 127;JT 1965 I 634.) 

II est de fait en l'espeee que le defendeur n'exeree aueune aetivite economique dans 
Ja branehe des lubrifiants. II a expose que son intention etait seulement de vendre Jes 
marques qu 'il avait deposees a des soeietes ou des personnes qui ont une aetivite dans 
la branehe des lubrifiants. II n'y a clone pas ae te de eoneurrenee et Ja d emanderesse 
n'est en rien vietime de l'aetivite eeonomique de Linder qui s'exeree dans un taut autre 
domaine dans lequel il ne fait d 'ailleurs p as usage des marques deposees par lui. 
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La loi sur Ja concurrencc deloyale nc trouve clone pas applicat ion cn l'espece. 
En ce qui concerne !es conclusions en interdiction d'usage de la demanderesse, elles 

seraient fondees si le defendeur avait utilise les marques qu'il a deposees. Mais comme 
ce n'est pas le cas ainsi qu'on l'a vu plus hau t, une interdiction, en l'etat, n'a aucun 
sens et !es conclusions y relatives de Ja demanderesse peuvent etrc considerees comme 
sans objet. 

IV. Dommages-interets 

Le seul dommage auquel pretend Ja demanderesse pour fonder sa d em an d e en 2000 frs. 
de dommagcs-interets es t constitue par lcs desagrements et frais resultant pour eil e de 
l'obligation de plaider ensu ite du refus oppose a Ja mise en demeure de son conseil. Un 
tel dommage e tant pris cn consideration, d'apres Ja loi de procedu rc civile, dans l'indem
nite accordee a titre d e participation aux honoraircs d'avocat dans l'instance, il n'y a 
pas lieu de donner suitc a la demandc sur ce chef. 

MSchG Art. 1 und Art. J.J. Abs.1 :(,ijf 2 

Defensivmarken entsprechen nicht dem J\.1arkenbegriff des Art.] MSchG und sind 
daher nicht eintragungsfälzig. 
Lassen die Gesamtumstände der Hinterlegung oder der Erneuerung auf eine De
fensivmarke schließen, so obliegt es dem Hinterleger, auf Azifforderung durch das 
Amt die Gebrauchsabsicht schlüssig darzutun . 

Les marques defensives ne correspondent jJas a la notion de marque de l' art. 1 L/1.1 F 
et ne sont par consequent pas enregistrables . 
Si les circonstances dans lesquelles le depot au le renouvellement ont ete e.ffectues 
revelent une marque defensive, c' est au deposant de demontrer d'une maniere con
cluante au Bureau, sur son invitation, qu'il a l'intention d'utiliser la marque. 

PMMBl 1970 I 22 f., Verfügung der Markenabteilung d es Eidgenös
sischen Amtes für geistiges E igentum vom 16. Februar 1970. 

Aus den Erwägungen: 

2. Art.14 Abs.! Ziff.2 l\rlSchG schließt u.a. Marken von der Eintragung aus, die 
gegen bundesgesetzliche Vorschriften verstoßen. Insbesondere hat daher das Amt Zei
chen zurückzuweisen, die entgegen d em Art. 1 MSchG, d er eine ernsthafte Gebrauchs
absicht voraussetzt, nicht dazu bestimmt sind, als Mittel zur Unterscheidung oder zur 
Feststellung der H erkunft von Waren gebraucht zu werden. Unzulässige Zeichen stellen 
namentlich die D efensivmarken dar, die lediglich hinterlegt werden, um den Schutz 
einer andern l\1arke d es Hinterlegers zu verstärken (BGE 57 II 611; DAvro , Komm . 
MSchG Art. 9 N. 7). Gemäß ständiger R echtsprechung sind defensive Zeichen, ein
schließlich der für einen defensiven Warenbereich hinterlegten Zeichen, nicht schutz
fähig (vgl. BGE 80 I 383, 62 II 62, 6 1 II 385, 57 II 611 , 56 II 464, 53 II 362). Dasselbe 
muß auch für sog. Vorratsmarken gelten, wenn sie zur Eintragung nur angemeldet 
werden, um sich für ein en noch ungewissen Bedarf einen l\riarkenvorrat anzulegen 
(TROLLER, Immaterialgüterrecht, Bd. I, S. 325). 
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3. Die Hinterlegung bzw. die Erneuerung ein er Marke lassen in der Regel vermuten, 
d er Hinterleger beanspruche den Markenschutz zu dem in Art. 1 MSchG vorgesehenen 
Zweck. Im Normalfall besteht daher für das Amt auch kein Anla ß, die hinterlegte Marke 
auf ihren a ll fä lligen Charakter als Defensivzeichen zu überprüfen, zumal das schweize
rische Markengesetz nicht wie gewisse ausländische Rechte einen generellen Gebrauchs
nachweis im Eintragungsverfahren kennt. 

Diese Vermutung ist indessen nicht unumstößlich . Sie kann j edenfalls dort nicht Platz 
g reifen , wo die gesamten Umstände der Hinterlegun g daraufhinweisen, daß dem Hinter
leger eine ernsthafte Absicht, das angemeldete Zeichen in dem beanspruchten Umfang 
markenmäßig zu gebrauchen, offensichtlich fehlt. So ist nach Auffassung des Amtes 
ein Defensivzeichen zu vermuten, wenn es einer andern l\tiarkc des Hinterlegers derart 
ähnlich ist, daß es n eben dieser M a rke für di e W aren des Hinterl egers im Verkehr ver
nünftigerweise nicht verwendet werden könnte. D er gleiche Schluß drängt sich bei
spielsweise auf, wenn eine Marke, die einen Hinweis auf bestimmte Warenarten enthält, 
auch für andere Warenkategori en hinterleg t wird, oder wenn die E intragung einer Marke 
für Waren beantragt wird, die mit dem Geschäftszweck des Hinterlegers in keinem 
Zusammenhang stehen. 

In offensichtlichen Fällen ist das Amt nicht nur berechtig t, sondern auch verpflichtet, 
im Rahmen der ihm in Art. 14 MSchG auferl egten Prüfung die Frage des a ll fä lligen 
D efensivcharakters des hinterl egten Zeichens näher a bzuklären. 

4. Muß vermutet werden , daß die hin terlegte Marke offensichtlich eine Defensiv
marke d arstell t, so obliegt es dem Hinterleger, diese Vermutung zu entkräften. Es ist 
seine Pflicht, auf Aufforderung des Amtes schlüssig darzutun, d a ß er entgegen d er 
Vermutung ernsthaft beabsichtigt, die Marke für die beanspruchten Waren zu gebrau
chen (vgl. dazu auch BGE 56 II 464, 53 II 362). Diese Pflich t erg ibt sich nicht nur aus 
der allgemein gültigen Beweisregel des Art. 8 ZGB, sondern auch aus Art. 13 des Bundes
gesetzes vom 20. Dezember 1968 über das V crwaltungsverfahrcn (BVV), das die Partei 
verpflichtet , in ein em Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleitet, an der Fes tstellung 
des Sachverh alts mitzuwirken. Ferner ermächtigt Art. 6 Abs . 1 Ziff. 8 MSch V das Am t, 
vom Hinterleger im E intragungsverfahren diej enigen Belege zu verlangen, die es je 
nach der Beschaffenheit d er l\tiarke für erforderlich erachtet, und di e Marke bei Fehlen 
eines solchen Belegs zurückzuweisen (Art. 14 Abs. 1 Ziff. l MSchG) . 

5. Im vorliegenden Fall hat die Hinterlegerin am 13.August 1969 das Gesuch u m 
Erneuerung der Marke <Altova> für diverse Uhren und Bijoutcriewaren gestellt. G leich
zeitig beantrag te sie auch die Erneuerung der für dieselben vVa ren eingetragenen Marke 
,Aldova> . 

Die beiden J\1a rken , Altova> und , Aldova> unterscheiden sich nur dadurch , daß der 
Buchstabe t der ersten Marke durch den Buchstaben d in der zweiten Marke ersetzt 
wurde. Diese Abwandlung ist so geringfügig, daß sie bei einem V ergleich der Marken 
praktisch überha upt nicht a uffä llt. Es ist sehr unwahrschein lich, daß die Hinterlegerin 
beide Marken für ihre Waren benützen könnte, um damit Uhren - oder Bijouteriewaren 
verschiedener Ausführung oder Qualität zu kennzeichnen. Eine mehrere Hinterlegungen 
rechtfertigende Anpassung der Marken an die verschiedenen schweizerischen L andes
sprachen li egt hier offensichtlich nicht vor und wird von der Hinterlegerin auc h nicht 
behauptet. 

Die prak tische Identität der Marke < Altova > mit der J\1arke < Aldova > läßt daher die 
naheliegende V ermutung zu, das hinterlegte bzw. zu r Erneuerung a ngemeldete Z eichen 
stelle eine bloße Defensivmarke dar. 
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6. Nach den oben dargelegten Grundsätzen oblag es daher der Hinterlegerin, schlüs
sige Tatsachen anzuführen, die glaubthaft machen können, daß sie trotz der gegen sie 
sprechenden Vermutung die Marke ,A!tova> neben der Marke ,Aldova> ernsthaft ge
braucht oder zu gebrauchen beabsichtigt. Mit den Beanstandungen vom 26. August 
und 16. Oktober 1969 hat ihr das Amt dazu ausreichend Gelegenheit gegeben. 

Die Hinterlegerin hat diesen Nachweis nicht erbracht. Abgesehen davon, daß sie 
ihre Nachweispflicht bestreitet, hat sie lediglich geltend gemacht, daß die Marke 
«früher einmal in Gebrauch war und eine Wiederbenützung vorgesehen sei», wobei 
sie sich jedoch noch nicht entschieden habe, welche der beiden Marken wieder in 
Gebrauch genommen werden soll. Ferner besitze sie keinerlei Belege mehr über die 
seinerzeitige Benützung. 

Dieses Vorbringen läßt darauf schließen, daß die Hinterlegerin die Marke seit län
gerer Zeit nicht gebraucht hat. Als Aktiengesellschaft unterliegt die Hinterlegerin gemäß 
Art. 957 OR der Buchführungspflicht. Sie ist daher gehalten, die Geschäftsbücher sowie 
die eingegangenen und die Kopien der ausgegangenen Geschäftskorrespondenzen wäh
rend zehn Jahren aufzubewahren (Art. 962 OR). Nach Auffassung des Amtes darf dabei 
vorausgesetzt werden, daß sich in solchen Geschäftsbüchern auch Hinweise auf die mit 
der Marke gekennzeichneten Waren der Hinterlegerin finden müßten, sofern die Marke 
tatsächlich im Gebrauch stand. Daß die Hinterlegerin über keine Belege mehr verfügt, 
läßt daher den naheliegenden Schluß zu, sie habe die Marke während der letzten zehn 
Jahre, also etwa seit 1959, nicht oder nicht mehr gebraucht. Zufolge dieses langen 
Nichtgebrauchs muß auch angenommen werden, die Marke sei mit dem in Art. 9 Abs. 1 
MSchG vorgesehenen absoluten Nichtigkeitsgrund behaftet. Unter diesen Umständen 
ist das Vorbringen der Hinterlegerin, sie wolle eine der beiden Marken wieder in Ge
brauch nehmen, nicht schlüssig. Es muß vielmehr vermutet werden, daß es ihr mit der 
Erneuerung nur darum geht, den scheinbaren Rechtsbestand der Eintragung der Marke 
,Altova , zu defensiven Zwecken für eine weitere Schutzdauer zu erwahren . 

7. Hat die Hinterlegerin den vom Amt verlangten Nachweis nicht erbracht, so muß 
ihr Erneuerungsgesuch mit Kostenfolge (Art .1 4 MSchV) zurückgewiesen werden. 

MSchG Art. 7, Art. 12 Abs. 2 lit. a und Art. 14 Abs. 1 ,Zijf. l 

Die Hinterlegereigenschaft gemäß Art. 7 MSchG kommt grundsätzlich nur einem 
solchen Unternehmen zu, das T;Jlaren de1jenigen Art,für die der Schutz beansprucht 
wird, in seinem Geschäftsbetrieb herstellt oder mit ihnen Handel treibt. 
Defensivmarken, Vorratsmarken oder Markenfür einen defensiven vVarenbereiclz 
können nicht eingetragen werden. 
Stehen die Waren,für welche die J\1arke hinterlegt wird, in keinem ,Zusammenhang 
mit dem Geschäftszweck, so obliegt es dem Hinterleger, im Eintragungs- Verfahren 
schlüssig eine ernsthafte Gebrauchsabsicht für die beanspruchten Waren darzutun. 

La qualite pour demander l' enregistrement d'une marque, en vertu de l' art. 7 LMF 
n' appartient en principe qu' a l' entreprise qui fabrique dans son exploitation des 
marclzandises du genre de celles pour lesquelles la protection est revendiquee ou qui 
fait le commerce de telles marclzandises. 
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L' enregistrement de marques de reserve, de marques defensives ou de marques avec 
une liste defensive de produits est inadmissible. 
Lorsque !es produits pour lesquels la marque esl deposee n' ont pas de rapports avec 
le but de l' entrejJrise, il incombe au deposant, au cours de la procedure d' enregistre
ment, d' etablir de maniere conduante qu' il a serieusement l' intention d' utiliser 
la marque pour !es produits revendiques. 

PMMBI 1970 I 20f., Verfügung der Markenabteilung des Eidgenössi
schen Amtes für geistiges Eigentum vom 17. November 1969. 

Aus den Erwägungen: 

1. Nach Art. 14 Abs . ! Ziff. l MSchG hat das Amt die Eintragung einer Marke zu 
verweigern, wenn die in Art. 7 u nd 12 vorgesehenen Bedingungen und die in der Voll
ziehungsverordnung genannten weiteren Eintragungserfordernisse nicht erfüllt sind. 
Das Amt hat daher insbesondere die in Art. 7 umschriebene Hinterlegerlegitimation zu 
überprüfen. 

Zur Markenhinterlegung sind nach Art. 7 MSchG nur Industrielle, Produzenten, 
Handeltreibende und öffentliche Verwaltungen berechtigt, die ein Produktions- oder 
Handelsgeschäft betreiben. Das will aber nicht heißen, daß solche Unternehmungen ohne 
Rücksicht auf die Natur ihres Geschäftes ihre Marken schlechthin für alle möglichen 
Waren hinterlegen dürfen. Die Marke ist, obschon sie nach geltendem Recht auf die 
Herkunft der Waren aus einem bestimmten Betrieb hinweist, nicht ein Kennzeichen, 
das wie die Firma das Unternehmen identifizieren soll. Vielmehr ist sie dazu bestimmt, 
die Waren eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. 
Vom Gesetz wird denn auch verlangt, daß die l\lfarke auf den \!\laren oder ihrer Ver
packung angebracht werden muß (Art. 1 Ziff.2 MSchG). Dies ist nur dann möglich, 
wenn der Markeninhaber solche Waren tatsächlich in Verkehr bringt. Vernünftiger
weise kann daher die Hinterlegereigenschaft im Sinne des Art. 7 MSchG grundsätzlich 
nur einem solchen Unternehmen zugestanden werden, das Waren de1jenigen Art, für 
die der Schutz der Marke beansprucht wird, in seinem Geschäftsbetrieb herstellt oder 
mit ihnen Handel treibt. 

2. Art.12 Abs.2 lit.a MSchG verlangt sodann vom Hinterleger, daß er im Hinter
legungsgesuch die Erzeugnisse oder Waren angibt, für welche die Marke bestimmt ist. 
Dieses Hinterlegungserfordernis fußt auf dem Grundprinzip des schweizerischen Marken
rechts, wonach der Schutz der Marke an bestimmte Waren gebunden ist und eine ernst
hafte Gebrauchsabsicht voraussetzt (Art. I Ziff. 2, 6 Abs. 3, 9 Abs. I MSchG). 

Die Hinterlegung von Marken für einen defensiven Warenbereich ist wie die Hinter
legung von Defensivmarken schlechthin unzulässig (vgl. BGE 80 I 383, 62 II 62, 61 II 
385, 57 II 61 ! , 56 II 464, 53 II 362; DAVID, Komm. MSchG Art. 9 N. 7). 

Das Amt vertritt dabei die Auffassung, daß ihm heute mehr denn je im Rahmen 
seiner Prüfungsbefugnis die Aufgabe zufällt, das Markenregister von Marken freizu
halten, die einzig zu dem vom Gesetz nicht gedeckten Zweck hinterlegt werden, um 
vorsorglicherweise und unter Vorwegnahme eines richterlichen Entscheides ihren 
Schutzbereich gegenüber den inskünftigen Marken der Konkurrenz abzustecken. Wohl 
können Defensivmarken durch den Richter nichtig erklärt und gelöscht werden. Die 
Erfahrnng lehrt indessen, daß Löschungsklagen dieser Art vor allem wegen des ihnen 
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innewohnenden Kostenrisikos äußerst selten angehoben werden . Solange aber schutz
unwürdi ge Marken im R egister ein getragen sind, hemmen sie die W ahl neuer Marken. 
Es liegt im Interesse der gesamtschweizerischen Wirtschaft, diese Markenwahl nicht 
durch eine zu !arge Praxis des Amtes übermäßig zu erschweren. Eine strenge Prüfung 
der Hinterlegungen auf ihren Defensivcharakter drängt sich heute auf. 

3. Dabei muß aber berücksichtigt werden, daß das Gesetz in Art. 9 Abs . 1 MSchG 
Marken zuläßt, die ni cht schon im Zeitpunkt der Hinterlegung in Gebrauch genommen 
werden . Der Grundsatz, daß beim Hinterleger eine ernsthafte Gebrauchsabsicht vor
handen sein muß, wird dadurch abe1· nicht durchbrochen. Das Gesetz verlangt auch hier, 
daß die Eintragung nicht nur deshalb erfolgt, um sich für einen noch ungewissen Bedarf 
einen M a rkenvorrat anzulegen (vgl. TROLLER, Imma terialgüterrecht Bd. I S. 325). Es 
mag hier dahingestellt bl eiben, wie weit das Amt das Vorhandensein ein er zulässigen 
Vorra tsmarke dort überprüfen kann, wo sie für W aren d erjenigen Art hinterlegt wird, 
deren H erstellung oder Inverkehrbringung der Hin terl eger anhand amtli cher Doku
m ente (insbesondere eines Handelsregisterausz uges) a usweisen kann. Eine solche Über
prüfung steht dem Amt j edenfalls aber dann zu, wenn die :Marke für a ndere, erst herzu
stellende oder in Verkehr zu bringende ·waren hinterlegt wi rd, die mit dem Geschä fts
zweck in keinem Zusammenhang stehen. In diesem Falle muß vermutet werden, d a ß 
die Marke zu unzuläss igen Defensiv- oder Vorratszwecken hinterlegt wird und die 
Hinterlegung somit nicht den Erfordernissen der Art. 7 und 12 Abs.2 lit. a MSchG ent
spricht. Gemäß der allgemein gültigen Beweisregel d es /\rt.8 ZGB obliegt dem Hinter
leger, schlüssig darzutun, daß er entgegen dieser V ermutung die ernsthafte Absicht hegt, 
die M a rke für die beanspruchten vVaren zu gebrauchen (so schon BGE 56 II 464, 53 
II 362). 

4. Im vorliegenden Fall hat die Firma V.T. Co. ihre schon für Tabakwaren eingetra
gene kombinierte M a rke für «Schokolad e, Kakao, Kaffee, Karamels, Bonbons, Zucker
waren, Konfiserie, Kaugummi» hinterlegt. Der Gesellschaftszweck dieses Unternehmens 
ist der E rwerb und die V erwertung von Zigarettenmarken sowie der Handel mit und 
die Fabrikation von Tabaken, Zigaretten, Zigarren und den damit zusammenhängenden 
Produkten. Es handelt sich som it um ein reines Fabrika tions- und H andelsunternehmen 
der T abakbranche. Die Lebensmittelwaren, für welche die Hinterlegerin die Marke 
schützen möchte, entstammen einem gänzlich anderen Industriezweig. Ein Zusammen
hang von Tabakwaren einerseits und d en genannten Lebensmitteln anderseits besteht 
nicht. Die Hinterlegerin kann daher di e l'viarke nur dann eintragen lassen, wenn sie 
eine ernsthaft beabsichti g te Erweiterung ihres Geschäftszweiges darzutun vermag. 

In der Ei ngabe vom 5.Septembcr 1969 hat die H interlegerin geltend gemacht, die 
« Möglichkeit» stehe offen, daß sie in Kürze ihre Tätigkeit auf den Lebensmittelsektor 
ausdehne. Dieser Nachweis ist ungenügend . J edes Unternehmen rechnet mit der Mög
lichkeit, seine Geschäftstä tigkeit einmal auf andere v\la rensektoren auszudehnen, ohne 
jedoch bestimmte Best rebungen in dieser Richtung zu unternehmen. Die Hinterlegerin 
hat es im übrigen ausdrückl ich abgelehnt, dem Amt d as Vorhandensein solcher Pläne 
darzutun. Auch ihr Vorbringen, es sei notorisch, daß eine Reihe von Tabakkonzernen im 
Lebensmittelgeschäft tätig sind, ist unbehe!Aich; denn daraus läßt sich nicht erkennen, daß 
gerade auch die Hinterlegerin eine solche Geschäftserweiterung ernsthaft ins Auge faßt . 

Aus diesen Gründen wird festges tell t, daß der Hinterlegerin die Legitimation im 
Sinne des Art. 7 MSchG fehlt , da nach den Umständen angenommen werden muß, die 
Marke sei nicht- wie in Art. 12 Abs. 2 lit. a MSchG verlangt wird - für die K ennzeichnung 
d er angegebenen Waren, sondern zu Vorrats- oder D efensivzwecken bestimmt. 
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III.Wettbewerbsrecht 

UT,VG Art. l Abs. l und Abs. 2 lit. d, URG Art . 4 Abs. 2 

Der photomechanische Nachdruck eines gemeinji'eien Werkes ist als erlaubt zu 
betrachten, wenn feststeht, daß die Auflage, für die der Drucksatz erstellt wurde, 
vergriffen ist. 

La reproduction photomecanique d'une ceuure tombee dans le domaine public est 
consideree comme autorisee lorsque l' edition pour laquelle la composition typo
grajJhique a ete creee est epuisee. 

SJZ 66 (1970) 326f., Urteil des H andelsgerichtes des K antons Zürich 
vom 19. September 1969. 

Die Klägerin, ein Verlagsunternehmen, gab im Jahre 1913 das Werk 
« Geschichte der römischen Literatur» des Altphilologen Friedrich Lco 
heraus. Im Jahre 1958 besorgte sie eine zweite und im Jahre 1967 eine 
dritte Auflage, die beide im photomechanischen N achdruckvcrfahren her
gestellt wurden. 

Ebenfalls im Jahre 1967 brachte die Beklagte, eine Buchgemeinschaft 
mit Sitz in Darmstadt (Bundesrepublik Deutschland), das gleiche Werk 
heraus. Dabei handelt es sich unbestritten um einen photomcchanischen 
Nachdruck der klägerischen Ausgabe . Die K lägerin beantragte deshalb, 
der Beklagten sei zu verbieten, ihre Ausgabe in der Schweiz feilzubieten 
und in V erkehr zu bringen . Sie stützte sich insbesondere auf Art. 1 Abs . 1 
und Abs. 2 lit. d UWG. Das Handelsgericht wies die Klage ab: 

1. Das W erk , Geschichte der römischen Literatur> von Friedrich L eo ist nach über
einstimmender Parteidarstellung urheberrechtlich nicht mehr geschützt. Die Klägerin 
anerkennt folgerichtig, daß es der Beklagten nicht verwehrt wäre, das vVerk unter 
Anwendung des herkömmlichen Setzverfahrens nachzudrucken und es auf den Markt 
zu bringen . Einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht erblickt sie aber in der photo
mechanischen Übernahme ihres Drucksatzes, die eine schmarotzerische Ausnutzung 
fremder Leistungen darstelle und zudem di e Gefahr von Verwechslungen im Sinne von 
Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG schaffe. 

2. Nach d er Generalklausel von Art. 1 Abs. 1 UWG begeht unlautern W ettbewerb, 
wer im wirtschaftlichen vVettbewerb täuschende oder andere Mittel verwendet, die 
gegen die Grundsätze von Treu und G lauben verstoßen . Art. 1 Abs. 2 lit . d UWG nennt 
als Beispiel für solche gegen Treu und Glauben verstoßende Mittel << Maßnahmen, die 
bestimmt oder geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder 
dem Geschäftsbetrieb eines andern herbeizuführen». Diese Spezialbestimmung wendet 
sich gegen die Ausbeutung des Rufes ein es Mitbewerbers und verlangt, daß j eder W ett
bewerber im Rahmen des technisch Möglichen und Zumutbaren bei der Ausstattung 
seiner vVaren j ede Verwechslungsgefahr vermeide. Eine Verwechslungsgefahr setzt aber 
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voraus, daß der Ausstattung kennzeichnende Kraft zukommt. Das mag bei einem Buche 
bezüglich bestimmter Teile - Einband, Titelseite, Verlagszeichen - zutreffen, nur aus
nahmsweise aber auch mit Bezug auf den Schriftsatz.] ene Teile des Werkes der Klägerin, 
die die Beklagte auf photomechanischem Wege übernommen hat, nämlich das Inhalts
verzeichnis und den Text mitsamt dem Register (die Seiten 1- 496), entbehren jedoch 
in ihrer Ausstattung der unterscheidenden Kraft. Weder die Typenwahl, der Satzspiegel 
noch das Größenverhältnis zwischen Text und Fußnoten sind in einer Weise eigentümlich 
gestaltet, die auf die H erkunft des Buches aus einem bestimmten Verlage hinzuweisen 
vermöchte. Kein Leser wird bei Betrachtung irgendeiner der Seiten 1- 496 des Buches 
der Beklagten aus dem Schriftbild, der Anordnung des Textes oder der Fußnoten schlie
ßen, es handle sich um ein Druckerzeugnis der Klägerin . Nur wenn dies zuträfe, könnte 
aber von einer Verwechslungsgefahr die Rede sein. 

Auf Art. 1 Abs . 2 lit. d UWG kann sich somit die Klägerin bezüglich der photo
mechanisch übernommenen Teile ihres Werkes nicht stützen. 

3. Aus dem eben Gesagten ergibt sich, daß es der Beklagten unbenomme n gewesen 
wäre, die erwähnten Teile der Ausgabe der Klägerin im herkömmlichen Druckverfahren 
sklavisch genau nachzudrucken. Fraglich ist dagegen, ob es ihr gestattet gewesen sei, 
sich durch photomechanische Übernahme des Drucksatzes eigene Setz- und Korrektur
kosten zu ersparen. Die Klägerin verneint dies, indem sie mit TROLLER, Immaterialgüter
recht, Bd. 2, S. 918f. aus Art.4 Abs. 2 URG den Grundsatz ableiten will, die unmittelbare 
Ausbeutung fremder Arbeitsprodukte stelle einen Mißbrauch d es wirtschaftlichen Wett
bewerbes dar und verstoße gegen Art. 1 Abs. 1 UWG. 

Der von der Klägerin angerufene erste Satz von Art. 4 Abs. 2 URG lautet: 

«Wird ein literarisches oder musikalisches Werk durch persönliche Betätigung 
von Ausübenden auf Instrumen te übertragen, die dazu dienen, es mechanisch 
vorzutragen oder aufzuführen, so ist diese Übertragung als eine unter den Schutz 
des Gesetzes fallend e Wiedergabe anzusehen.» 

Das Bundesgericht hat in BGE 85 II 431 ff. und BGE 87 II 320 ff. ausgeführt, der 
damit dem Schallplattenfabrikanten gewährte Schutz sei nicht urheberrechtlicher, son
dern wettbewerbsrechtlicher Art, die Bestimmung bezwecke den Schutz des Herstellers 
der Schallplatten gegen deren unerlaubte Nachpressung und die Jnverkehrsetzung des 
so herges tellten Erzeugnisses. Somit ist der Schallplattenhersteller gegen das nicht auto
risierte Überspielen seiner Aufnahmen durch einen Konkurrenten geschützt. Dabei 
handelt es sich aber um eine Sondervorschrift, die mit Rücksicht auf die Eigenart der 
vom Schallplattenhersteller erbrachten Leistung gerechtfertigt sein mag. Ein allgemein
gültiger Grundsatz des Inhalts, die Übernahme einer fremden Arbeitsleistung wider
spreche Treu und Glauben und sei nach Art. 1 Abs. 1 UWG verboten, läßt sich daraus 
nicht ableiten. Spezialvorschriften wie Art. 4 Abs. 2 URG sind ohnehin einschränkend 
auszulegen. Zudem kann das UWG keinen generellen Leistungsschutz gewähren; d enn 
sonst geriete es in Widerspruch zu der Interessenabwägung, die den Gesetzen über den 
Immaterialgüterschutz zugrunde liegt. Der durch diese Sondergesetze gewährte Schutz 
darf nicht durch das Gesetz über den unlautern W ettbewerb erweitert werden. Literatur 
und Rechtsprechung sind sich darin einig, daß ein nicht oder nicht mehr unter Sonder
schutz (Urheber-, Patent-, Muster- und Modellrecht) stehendes Erzeugnis von jeder
mann nachgeahmt und vertrieben werden darf, obgleich dies regelmäßig unter Aus
nützung fremder Arbeit geschieht (BGE 93 II 280f. und dort zitierte Entscheide; TROL
LER, Immaterialgüterrecht, Bd. 2, S. 908 ). Selbst die planmäßige Übernahme fremder 
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Leistungen, z.B. der systematische Aufbau einer chemischen Industrie aufgrund fremder, 
abgelaufener Patente, kann nicht gestützt auf UWG verboten werden. Desgleichen darf 
sich ein Verlag darauf beschränken, urheberrechtlich nicht mehr geschützte Werke 
nachzudrucken und neu herauszugeben. Auch wenn er dies im herkömmlichen Druck
verfahren tut, die Werke also neu setzt, macht er sich dabei nicht nur die Leistung des 
Urhebers, sondern - zumindest teilweise - auch jene des Erstdruckers zunutze. Er erspart 
sich beispielsweise die Mühe, die die Übertragung eines Manuskriptes in einen Druck
satz und die Gestaltung des Druckes erfordern. Die direkte Übernahme des Drucksatzes 
im photomechanischen Verfahren unterscheidet sich davon bloß quantitativ. Wollte 
man sie generell verbieten, so führte dies zu dem unhaltbaren Ergebnis, daß zwar die 
geistige Leistung des Urhebers nur während der im URG vorgesehenen Schutzdauer, 
die rein technische Leistung des Druckers jedoch auf all e Zeiten geschützt wäre. Dies 
kann nicht der Wille des Gesetzes sein. 

Der photomechanische Nachdruck gemeinfreier Werke stellt demnach an sich eben
sowenig unlautern Wettbewerb dar wie die Ausnützung abgelaufener Patente oder die 
Nachahmung nicht spezialrechtlich geschützter Erzeugnisse. Doch kann auch eine 
grundsätzlich erlaubte Wettbewerbshandlung bei Vorliegen bestimmter Umstände 
gegen Treu und Glauben verstoßen. So ist beispielsweise die Preisunterbietung nach 
UWG an sich zulässig; sie wird aber unlauter, wenn sie dazu dienen soll, einen Kon
kurrenten aus dem Wettbewerb zu verdrängen. Desgleichen müßte es als gegen Treu 
und Glauben verstoßend bezeichnet werden, wenn ein Verleger dazu überginge, Neu
drucke gemeinfreier Werke sogleich photomechanisch zu übernehmen und damit die 
Erstverleger zu konkurrenzieren. Damit würde jede vernünftige verlegerische Planung 
verunmöglicht und die Initiative zu Neuausgaben zerstört. Zutreffend stellt der deutsche 
Bundesgerichtshof bei der Beurteilung photomechanischer Nachdrucke - wie der un
mittelbaren Leistungsübernahme überhaupt - maßgebend auf den Zeitfaktor ab. Ent
scheidend ist danach, ob das Verfahren dazu führt, «den Veranstalter des ersten Druckes 
in unbilliger Weise um die Früchte seiner Arbeit zu bringen», was jedenfalls dann nicht 
zutreffe, wenn das Erscheinen des Erstdruckes schon Jahrzehnte zurückli ege oder wenn 
der Erstdruck vergriffen sei (vgl. das Urteil in Sachen Walter de Gruyter & Co. gegen 
Eidos Verlag GmbH vom 30. Oktober 1968, NJW l 969, S. 46 ff.). Dieses Kriterium ver
mag auch für das schweizerische Recht zu überzeugen. Der Verleger, der ein Werk neu 
setzen läßt, wird bei vernünftiger Planung die gesamten Kosten des Neudruckes in seine 
Preisberechnung einbeziehen und sie mit der ers ten Auflage zu amortisieren trachten. 
Denn mit weiteren Auflagen kann er nicht mit Sicherheit rechnen.Jeder Konkurrent 
darf daher, wenn die erste Auflage vergriffen ist, in guten Treuen annehmen, der Erst
verleger sei für die Kosten seiner Arbeit gedeckt. 

4. Auf den vorliegenden Fall angewandt, führen diese Überlegungen zu folgendem 
Schlusse: Die Klägerin hat das Werk< Geschichte der römischen Li teratur, von Friedrich 
Leo imj ahre 1913 setzen und drucken lassen. Seither sind über fünfzig] ahre verstrichen. 
Die im Jahre 191 3 erbrachte Leistung ist ohne Zweifel längst amortisiert. Wenn die 
Beklagte im Jahre 1967 den aus dem Jahre 1913 stammenden Drucksatz photomecha
nisch übernahm, mußte sie nicht damit rechnen, sie bringe die Klägerin in unbilliger 
Weise um die Früchte ihrer Arbeit. Daß die Klägerin im Jahre 1958 selbst im photo
mechanischen Verfahren einen Neudruck herausgegeben hatte, vermag daran nichts zu 
ändern, sondern beweist vielmehr, daß die erste Auflage im J ahre 1967 längst vergriffen 
und die Klägerin für deren Kosten gedeckt war. Unerheblich ist insbesondere auch, 
ob die Beklagte, als sie sich zur H erausgabe entschloß, wußte oder damit rechnen mußte, 
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daß die Klägerin selbst eine dri tte Auflage plane. Im Interesse der R echtssicherheit ist 
hier eine klare Trenn li nie zu ziehen. Der Verleger, der zu entscheiden hat, ob er den 
Drucksatz eines gernein freien W erkes photornechanisch übern ehm en dürfe oder nicht, 
kann n icht auf Auskünfte des Erstverlegers verwiesen werden , sondern muß auf ein 
objektives Kriterium abstellen können . D ie photomee ha nische Übernahme ist d aher a ls 
erlaubt zu betrachten, wenn fes tsteht, daß die Auflage, für die d er Drucksatz erstellt 
wu rde, vergriffen ist. Das tra f im vorliegenden Falle unstreitig zu. Ob a uch die Auflage 
1958 der K lägerin im J ahre 1967 vergriffen war, ob ferner d ie 3. Auflage der Klägerin 
oder d er Nachdruck der Beklag ten zuerst a u!" dem Markte erschien, ist unter diesen Um
ständen ohn e Bed eutung. Der Nachdruck im photomechan isc hen Verfahren war somit 
nicht unl a uter, gleichgültig ob die Beklagte ein Exemplar de r ersten oder d er zweiten 
Au flage der Klägerin kopiert hat, die j a ebenfalls auf die erste Auflage zurückgeht. 

UvVG Art. 1 Abs. 2 li t. d 

Der <_,eitschrijtentitel <Kunststoffe-Plastics> ist wettbewerbsrechtlich ein schwa
cher Titel , der gegenüber dem jüngeren Fachorgan mit dem T itel < Kunststoff in 
der Praxis> keinen Schutz beanspruchen kann . 

Le titre de la revue <A fatieres artijicielles - plastiques > est juridiquement Jaible et 
ne peut etie protege jace a un Journal professionel plus recent <.H atiere artificielle 
dans la pratique >. 

SJZ 66, 237 f., Urteil des H andelsgerichtes des Kantons Zürich vom 
11. November 1969. 

Die Klägerin gibt seit über 15 J ahren die Zei tschrift < Kunststoffe
Plastics > mit d em Untertitel < In ternation ale Zeitschrift für das gesam te 
Kunsts toffgebiet > heraus. M it H eft 9/ 1969 h at sie d en U ntertitel in < Mo
natszeitschrift für H erstellung, Verarbeitun g und V erbrauch von Kunst
stoffen > abgeändert. Die Beklagte läßt eine Fachzeitschrift auf dem näm
lichen Gebiet mit d em T itel < Kunststoff in d er Praxis>, U ntert itel : 
< Sch weizerische Zeitschrift für den Kunststoffverbraucher>, erscheinen , 
wobei in j eder Nummer besondere Verbraucherkreise angesprochen wer
d en. 

Am 24. J uni 1969 leitete die Kl ägerin die Klage ein , mit welcher sie der 
Beklagten die V erwendung< Kunststoff in d er Praxis > als Zeitschriftenti tel, 
auf Geschäftsp apieren und in R eklam en all er Art im Zusammenhang mit 
d em V ertrieb und V crkauf einer Zeitschrift verbieten lassen wollte . Das 
Handelsgericht wies die Klage ab: 

1. Die K lägerin h ä lt d afü r, daß der Titel d er von der Beklagten herausgegebenen 
Fachzeitschrift < Kunsts toff in der Praxis> bestimmt oder geeignet sei, Verwechslungen 
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mit d er von ihr verlegten M ona tsschrift <Kunststoffe-Plasti cs, herbeizuführen (Art. l 
Abs.2 lit.d UWG). Sie anerkennt dagegen, daß die äußere Aufmachung der beiden 
Organe verschied en ist. D en Grund für die Verwechslungsgefahr sieht sie ausschließlich 
da rin , daß sich di e beiden Titel klangli ch nicht genügend voneinander unterschieden. 
Verwechslungen sind nach ihrer Auffassung in j enen Kreisen zu befürchten, von d enen 
die beiden Druckerzeugnisse zur Hauptsache leben, nämlich bei d en I nserenten. D aß 
der Leser irregeführt werd en könnte, behauptet sie nicht. 

In Lehre und R echtsprechung werden sowohl d er urheberrechtliche als auch der 
markenrechtliche Schutz von Titeln für Druckschriften m ehrheitlich abgelehnt (vgl. 
aber BGE 87 II 41 ). Titel von Druckerzeugnissen können daher allein im Rahmen des 
Wettbewerbsrechtes Schutz finden. Di e Kl ägerin stützt ihr Begehren d enn auch a uf das 
Bunclesbese tz über d en unla uteren W ettbewerb (UWG). 

G emäß A rt. 1 Abs. 2 lit. d U WG betreib t unl au teren W ettbewerb, wer gegen die 
Grundsätze von Treu und G lauben verstößt, indem er Maßna hmen trifft , die bestimmt 
oder geeignet sind , V erwechslungen mit den W a ren, \,Verkcn, Leistun gen oder d em 
Geschä ftsbetrieb ein es anderen herbeizuführen . 

Auch Zeitschriften titel (und U ntertitel von solchen) sind im Rahmen di eser Gesetzes
bestimmung geschützt, und zwar gegen die G efahr einer V erwechslung mit d em Titel 
(oder U n tertitel ) ein er spä ter erschienen Schrift. Für di e Anwendbarkeit d es W ett
bewerbsschutzes auf dem Gebiete des Ti telschutzes haben Lehre und R echtsprechung 
indessen neben der positivrcchtlichen Voraussetzung d er Vcrwechselba rkeit besondere 
Entscheidungskriterien entwickelt, d eren Berücksichtigung sich in Ansehung des sp e
ziellen Schutzobj ektes aufdräng t (vgl. dazu und zum Folgenden: VON STEIGER, in 
Schweiz. Mitteilungen über Gewerblichen Rechtsschutz und U rheberrech t, 1954, H eft 2; 
für Deutschland : BAPPERT, in G R U R 1949, S. 189 ff.; R uNGE, in G R U R 1951, S. 445 ff.; 
GRUR 1952, S.38; und LEINVEBER, in GRUR 1963, S.464 ff. ) . Da nach sind grund
sätzlich ni cht schutzfähig allgemeine, un charakteristische, notwendige Gattungsbezeich
nungen . Da runter sind Bezeichnungen zu verstehen, die sich nicht umgehen lassen, wenn 
man ein e bestimmte Sache oder ein en bestimmten Inhalt bezeichnen will. Ihnen fehl t 
die Unterscheidungs- und K ennzeichnungskraft. Im G cmein gebra uch stehende Begriffe, 
wie e twa ,Zeitung,, <Zeitschrift, , , Post, od er <R evue,, oder allgemein geläufige Sach
bezeichnun gen wie < Stahl, , <Eisen ,, < Papier> oder ,T extil , a ls Ti tel entbehren der In
di vidu a lisierung und können schon grundsätzlich nicht monopolisiert werden (vgl. d azu 
ZR 29, Nr. 83, S. 207 ). Auch E rweiterungen solcher Bezeichnun gen, wenn sie notwe ndig 
sind, um einen konkreten G egenstand von anderen abzuheben, könn en der K ennzeich
nungsfä higkeit erm a ngeln und nicht schützba re Gat tungsbegriffe sein. Dies trä fe e twa 
für die T itel , Kommentar zum Familienrecht ,, <En glische Gra mmatik für Mittelschu
len ,, < Abriß der alpin en Pfl anzenkunde, od er <Briefm arkenpos t , zu. 

W enn indessen Zusammensetzungen von allgemein notwendigen Gattun gsbegriffen 
oder von solchen mit anderen W örtern a ls T itel Orig ina litä t und C harakterisierungskra!i: 
aufweisen, so ka nn die Gesamtbezeichnung, weil und sowei t ih r kennzeichnende Funk
tion zugemessen werden müßte, einen gewissen Schutz beanspruchen, etwa < Funk
Illustrierte> oder auch <R adi o-Postille,. All erdings genügen diesfalls bereits geringe 
Abweichungen von solchen Titeln zur Vermeidung der Verwechselba rkeit und d amit 
zum W egfall des Schutzes solcher, in d er Lehre als schwach bezeichneter Titel. Auf die 
gegebenen Beispiele bezogen vermöchten desh alb etwa die T itel < Illustri ertes Funk
Wochenbl a tt > n eben <Funk-Illustrierte, und , Progra mm-Postille für R a diohörer> neben 
<Radio-Postille > wohl zu bes tehen. 
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Auch ein sehr schwacher Zeitschriftentitel, der an sich wegen V erwendung einer ganz 
allgemeinen Gattungsbezeichnung schutzlos bleiben müßte, kann j edoch im Laufe d er 
Zeit zu einem starken Titel werden , nämlich dann , wenn er allgemeine V erkehrsgeltung 
erlangt. Hier ist etwa an die Zeitungstitel < Neue Zürcher Zeitung ,, < Frankfurter All
gemeine Zeitung > oder ,Tribune de Geneve> zu d enken. 

II. Von di esen Gesichtspunkten ausgehend ist festzustellen, d aß der Zeitschriftentitel 
der Klägerin , <Kunststo ffe-Plastics,, ein wettbewerbsrechtlich äußerst schwacher Titel 
ist. Er enthält als ersten Teil den gemeinfi·eien Gattungsbegriff «Kunststoffe» . Darunter 
sind auf chemischem W ege herges tell te, überwiegend organ isch e W erkstoffe von viel
fältiger V erwendbarkeit und steigender wirtschaftlicher Bedeutung zu verstehen (vgl. 
D er Große Brockhaus, 16. Aufl ., Bd.6 [1955] , S. 717 ). Zwar sind Bestrebungen im Gange, 
ein Synonym dieses Begriffes unter Benützung d er Silbe « plast», etwa « Plaste» oder 
« Polyplaste », zu bilden, doch hat sich dieser neue Begriff, j ed enfalls im täg lichen Sprach
gebrauch , einstweilen nicht durchgesetzt. Gebräuchlich ist dagegen in der Umgangs
sprach e, j ed enfalls in d er Schweiz, für den Begriff Kunststoff noch das Wort « Plastik ». 
Dabei h a ndelt es sich j edoch lediglich um eine Ü bernahme d es englischen Wortes für 
Kunststoffe : « plastics », d es zweiten T eils des T itels der klägerisch en Zeitschrift. Dieser 
Teil ist somit nichts anderes a ls die Übersetzung d es Wortes Kunststoffe ins Englische 
und hat ebensowenig einen besonderen K ennzeichnungscha rakter, sondern ist ebenfalls 
ein gemeinfreier Gattungsbegriff. Die Klägerin darf di e einfache, im Gemeingebrauch 
stehende Sachbezeichnung « Kunststoff» und die englisch e Übersetzung dieses Begriffes 
nicht monopolisieren und damit j eden andern von d er Verwendun g ausschließen. Die 
H erausgabe weiterer Zeitschriften und an derer Druckerzeugnisse, d eren Inhalt sich in 
irgendeiner Weise mit den wirtschaftlich und technisch an Bedeutung immer noch zu
n ehmenden Kunststoffen befaßt , und die in ihrem Titel zweckmäßigerweise durch Auf
nahme des Wortes Kunststoff allein oder in irgendeiner mehr oder wen iger originellen 
Zusamm ensetzung ihren Inhalt ken nzeichnen, muß ohne Frage zulässig sein. Dieses 
R ech t wäre aber ernsth aft beeinträchtig t, wenn ein V erlag den Begriff Kunststoff als 
Begriff für seine Zeitsch rift ausschließlich in Anspruch nehm en dürfte, so daß andere ihn 
im Titel ihres eigenen Druckerzeugnisses nicht m ehr oder nur noch mit die Prägnanz 
und Kl arheit verwisch enden Zusätzen benützen könnten. Es ist unmöglich, einen prä
gnanten Titel für eine sich mit Kunststoffen befassende Fachzeitschrift zu finden , d er 
dieses Wort nicht enthält. Bezeichnenderweise tragen denn auch die gängigen Fach
organe der Branche a lle den Begriff Kunststoff allein oder mit Zusätzen als Titel. So 
erscheint die deutsche Fachzeitschrift seit 1911 unter dem T itel <Kunststoffe>; in ihrer 
für Spanien und die spanisch sprechenden Länder bes timmten Ausgabe, die im 13.Jahr
gang erscheint, h eißt sie < Kunststoffe Plasticos >. Ferner erscheinen in London seit I 929 
bzw. seit 1937 die Z eitschriften ,British Plastics > und <Plastics >, und in N ew York, seit 
1925, d as Organ < Modem Plastics> ( vgl. D er Große Brockhaus, Bd. 6, S. 719, rechte 
Spalte a. E .) . 

Es kann daher d er Klägerin nichts nützen, wenn sie geltend macht, es bes tehe zwischen 
ihr und d er Beklagten ein W ettbewerbs- oder Konkurrenzverhältnis , und zwischen d em 
Klangbild des Titels der beklagtischen Z eitschrift < Kunststoff in der Praxis > und dem
j enigen d es Titels des von ihr selbst herausgegebenen Organs <Kunststoffe-Plastics > be
stünden derart geringe U nterschied e, daß die vom Gesetz verpönte V erwechslungsgefahr 
gegeben sei. 

Aus den vorstehenden Gründen hätte ihre Klage nur dann Aussicht auf Erfolg haben 
können, wenn der Titel d er von ihr auf d en Markt gebrachten Fachzeitschrift Verkehrs-
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geltung im erwähnten Sinne erlangt hätte. Daß dies der Fall sei, hat die Klägerin selbst 
nicht behauptet und ist angesichts d er schon bedeutend länger erscheinenden deutschen 
Fachzeitschrift auch nicht anzunehmen . Der somit nach wi e vor äußerst schwache Titel 
der klägerischen Fachzeitschrift kann deshalb keinen Schutz gegenüber dem Titel der 
Beklagten genießen. 

UWG Art. l Abs. 2 lit. d, Firmenrecht 

Verwechselbarkeit der Firma Interim Service S.A. mit der älteren Firma Adia 
interim S.a r.l. 
Bedeutung des Umstandes, daß der gemeinsame Bestandteil von zwei Firmen ein 
Gattungsbegriff ist. 

Risque de confusion entre la maison Interim Service S .A. et celle plus ancienne 
Adia interim S.a r.l. 
Portr!e du Jait que l' r!lr!ment commun aux deux raisons est un terme gr!nr!rique. 

BGE 95 II , 568f. und Sem.Jud. 1970, 4-55, Urteil der LZivilabteilung 
vom 15. September 1969 i.S. Interim Service S.A. gegen Adia interim 
S.a r.l. 

A. Adia interim ( anct Adia-Bop) S.a r.l. ( ci-apres: Adia interim S.a r.l. ) 
est unc societe a responsabilite limitee don t le siege es t a Lausanne. Inscrite 
sous cette raison sur Je registre du commerce depuis 1961, eile a pour but 
la mise a disposition de personnel administratif provisoire ou a temps par
tiel. Elle emploie !es mots « Adia-Interim » comme marquc, enregistree 
en Suisse et par !es bureaux internationaux reunis pour la protection d e la 
propri ete industrielle, li tterairc et artistique. 

Le 6 juillet I 966 a ete inscritc au registrc du commcrce de Lausanne la 
societe anonyme Interim Service S.A., de siege a Lausanne. Son but est 
notamment de mettre a Ja disposition du commerce, d e l' industrie et des 
administrations du personnel commercial et toutes autres categories de 
personncl. Ell e a pour administrateur Jacques Arber, a Villeneuve, ancien 
directeur regional d'Adia interim S.a r.l. 

B. Par demande du 28 aout 1967, Adia interim S.a r.l. a ouvert action 
contre Interim Service S.A. devant la Cour civile du Tribunal cantonal 
vaudois, concluant principalement a ce qu 'il füt interdit a la defenderesse 
d'u tiliscr le mot « Interim» dans sa raison socialc, a la radiation, sur le 
registre du commerce, de la raison actuelle et au paiem ent d'une ind emnite 
de 50 000 francs, subsidiairement a ce qu 'il füt ordonne a la defenderesse 
de modifier sa raison sociale, ses papiers d 'affaires et sa publicite, notam-
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m ent par l 'adjonction au terme « interim » d'une designation aux carac
teres distinctifs ncttem cnt accuses, a la fixation d 'un delai d e vingt jours 
pour proceder a l'inscription corrcspondante au registre du commercc et 
au paiement d'une indcmnite de 50000 francs. 

Statuant le 22 avril 1969, la Cour civile a enj oint a Ja defenderesse d e 
modifier sa raison sociale dans 1c sens requis par Ja dcmancleresse dans 
ses conclusions subsidiaircs et l' a conclamnce a verser a ladite clemanderessc 
une indemnite de 5000 francs. 

C. La defenderesse rccourt en reforme. Elle conclu t a J' annuJ ation du 
jugem ent cantonal et a u rejet de la demandc. 

L 'intimee conclut au rej et du recours et a la confirmation du jugement 
d efere. 

Considerant en droit: 

1. L a raison de commercc d'un e societe anonyme qui ne contien t pas de nom doit 
se distinguer nettement d e taute autre ra ison deja inscrite en Suisse (art . 951 al. 2 CO); 
si cettc disposition n'est pas respectee, le titulaire d e la raison Ja plus a ncienne peut d c
mander au juge d e mettre fin a l'usage indu d e la raison la plus recente et, s' il y a faute , 
reclamer des dommages-in terets (art. 956 al. 2 CO) . Les societes anonymes peuvent 
form er librcmen t Jeur ra ison, sous reserve des dispositions generales sur la fo r mation d es 
raisons d e commerce (art. 950 a l. 1 CO); rien ne les em peche clone d e choisir une ra ison 
qui se distingue nettemen t de toutes celles qui existent d ej a . Aussi le Tribunal federal 
pose-t-iJ des exigences rigoureuses quant au caractere dist inctif de Ja raison d 'une societe 
a nonyme. Il se fonde cn principe sur l'impression que laissent les deux raisons envisagees 
dans lcur entier. Toutefois, certa ins elements que Jeur signification ou leur sonorite m et
tent particulierement en evidence peuven t prend re une importance accrue pour l'appre
ciation du risque d e confusion , car ils restent mieux en memoire et sont souvent utiJises 
seuls dans Ja vie d es affaires, soit par la societe elle-meme, soit par d es tiers. L e risque d e 
confusion s'apprecie en fonction du degre d'attention qu'on peut attcndre des personnes 
avec lesquelles !es titulaires des d eux raisons sont en relation d 'affaires. Lorsque ceux-ci 
ont la m eme clientele, le caractere distinctif d e Ja raison n ouvelle dcvra s'apprecier plus 
rigoureusemen t (RO 95 II 459; 94 11 129 ; 93 II 44 a; 92 II 97 et !es citations) . 

2. En l'espece, !es deux raisons on t en commun Je mot «interim ». A juste titre, les 
premiers juges y ont vu un e designation generique, qui doit en principe rester dans Je 
domain e public. La d ern anderesse ne peut pretendre s'en reserver l'usage. Elle n'a du 
res te pas recouru contre lejugernent cantonal qui l 'a deboutee sur ce point et en a reconnu 
exprcssernent le bien-fonde. En rcvanche, ei le a le droit de s'opposer a ce que l 'usage de 
la rncme designation par un tiers cree une confusion avec sa propre ra ison . L 'art . 951 a l. 2 
CO s'applique en effet rncrne lorsque la raison inscrite en premicr lieu cst composee 
d' elements appartenan t a u dornaine public (RO 88 II 297; a rret non publie du 4 octobre 
l 966 en la cause Agraria A.G. c. Agrar-Produkte A.G. ). Da ns ce cas, l 'elernent cornrnun 
pourra notarnrnent etre corn ple te, dans Ja ra ison la plus recente, par un elernent acces
soire frappant , doue d 'une certa ine force distinctive (RO 94 II 130 consid . 2; 82 II 158, 
34 1; 63 II 25/2 6 ; 59 II 159; 54 II 128). 
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Selon Ja recourante, Ja presence du rnot «interirn» dans !es deux raisons ne serait pas 
decisive, du rnornent que ce rnot n'est qu'un element accessoire de Ja raison de Ja deman
deresse, clont l'elernent caracteristique, «Adia», n'a pas ete irnite. C'est ce dernier rnot 
que Ja demanderesse met elle-merne constamment en evidence. 

En realite, comme Ja jurisprudence precitee l'a precise de fa,;:on constan te, Je juge doit 
se fonder au premier chcf sur l'impression d'ensemble. Contrairement a ce que pretend 
Ja recourante, qui deforrne Je texte qu'elle declare citer, Je T ribunal federal n'a pas juge, 
dans l'arret Schweizer Ski-Schule Zermatt c. Zerrnatter Ski-Schule (RO 82 II 154), 
que «ce sont seulernent !es elements frappants ou consideres comme specialement carac
teristiques qui peuvent etre decisifs ». II a sirnplement precise que Je risque de confusion 
pouvait aussi provenir de l'identite - ou de Ja similitude - des seuls elements particuliere
ment frappants et caracteristiques. 

En l'espece, envisagees dans leur ensemble et selon l'impression qu'elles peuvcnt 
laisser dans Ja rnemoire du public, !es deux raisons en cause ne sc distinguent pas nette
rnent l'une de l'autre. Lc rnot «interim» n'apparait pas, dans Ja raison de Ja demande
resse, cornme un element accessoire, auquel dans l'usage courant !es interesses ne prete
raient aucune attention et qu'ils laisseraient tomber. Le risque de confusion n'est nulle
ment illusoire. II s'cst realise. La demanderesse, en instance cantonale, a rapporte Ja 
preuve de nombreuses meprises commises par !es services postaux et Je public, en un 
court Japs de temps. Les critiques de Ja recourante sur ce point visent l'appreciation des 
preuves et sont irrecevables (art.55 al. l OJ). 

La recourante, pour les besoins de sa cause, prete au rnot «Adia» unc forcc distinctive 
qu'il n'a rnanifestemenl pas. Certes , selon !es constatations souveraines de Ja cour can
tonale, Ja demanderesse l'ernploie souvent seul pour se designer elle-meme et sa clientele 
parle beaucoup plus d'Adia que d'Adia interim. Mais ce nom de fantaisie, si sonore qu'il 
soit, ne laisse pas dans l'esprit du public une impression aussi forte qu'un nom de famille 
(cf. RO 74 II 235ss.). II n'aucun sens propre et aucun pouvoir evocateur. L es deux entre
prises ont leur siege a Lausanne et offrent !es m emes services dans Ja meme region. Leur 
clientele commune se recrute dans un tres !arge public et non pas parmi des specialistes 
d'une branche determinee. On ne peut attendre d'elle qu'elle voue un e attention pro
fonde a l'identite des organisations de personnel temporaire avec lesquelles eile traite. 
Le risque de confusion apparait des lors tres grand et Ja presence du rnot «Adia» dans 
Ja raison de Ja demanderesse ne suffit pas a l'ecarter. 

Le terme «Service», qui accompagne «interim» dans Ja raison de Ja recourante, est 
lui aussi, comme Je relevejustement Ja cour cantonale, un terme generiquc appartenant 
au domaine public. Dans son acception commerciale, il designe soit une activite humaine, 
soit un organisrne ou un departement d'une entreprise. Accole a «interim», il ne lui 
ajoute rien et ne possede aucune force distinctive propre. II ne contribue ainsi que fort 
peu a individualiser Ja raison, tres faible, de Ja defendercsse. Au contraire, il eveille 
l'impression que cette derniere n'est qu'une agence ou un departement de l'entreprise 
de Ja demanderesse. Le risque d'une pareille meprise est hautement vraisemblable, en 
raison de Ja memoire generalement peu fidele du public et s'est du reste realise une fois 
au moins. Selon lajurisprudence, Ja demanderesse n'est pas tenue de Je souffrir (RO 94 
II 131; 93 II 44; 92 II 99). 

L'expression «anct. Adia-Bop» que contient entre parentheses Ja raison de l'intimee 
ne joue pas de r6le non plus. Aussi bien est-elle presque toujours ornise dans !es relations 
d'affaires. 



- 246 -

Enfin, la recourante elle-memc ne soutient pas que l' indication abregee de la forme 
juridique d es deux societes - « S.a r.l. » d'une part e t « S.A.» d 'autre part - a it a eile 
seule oujointe aux autres elements d e la raison une force distinct ive suffisante. Manifeste
m ent, le public en general n 'y attache aucune importance. 

L'action en cessation de troubJe es t a insi bien fond ee au regard d e l' a rt. 956 al. 2 CO. 
3. Se prevaJant d es precedents publies au RO 84 II 223 et 87 II 350, la recourante 

est ime que Ja Joi sur la concurrence deloyale est inapplicable en l'espece, du moment 
que le risque de confusion resuJte de l'empJoi d'une designat ion generique. 

a) La cour cantonale ne fait qu 'un e breve a llusion a Ja Joi p recitee, sans citer un e dis
position precise, en statuant sur la pretention cn dommages-i nterets d e la demanderesse. 
Elle a considere que cette reclamation pouvait «etre fondee tant sur l'art. 956 al. 2 CO 
que sur la loi sur la concurrence deJoyale». Mais eil e constate que la defenderesse a 
«cherche a provoquer une con fusion entre son entreprise et cellc de la demanderesse ». 
Elle fixe ainsi la voJonte interne d 'unc pa rtie, d e maniere a Jier le Tribunal federal. La 
faute exigee par l'art. 956 al. 2 CO est d es lors inden ia ble et la d emande en dommages
in terets bien fondee dans son principe au regard d e ce texte. 

b ) Cela etan t, il importe peu qu'elle puisse ou non se fonder sur la loi sur la concur
rence deJoyale. On peut relever toutefois qu e l'argumentation d e la recourante es t er
ronee. L es deux raisons sociales cn cause pretent a confusion et, parta nt, induisent Je 
pubJic en erreur. Or le Tribunal lederal a juge que l'emploi d'une designation fallacieuse 
est obj ecti vem ent contraire aux regles de la banne foi, dans Je cas d 'une raison sociale 
prioritaire opposee a une simple enseigne (RO 91 II 24). Dans son a rret H elena Rubin
stein A.G. c. Rubinia A .G. , il a admis qu 'une societe clont Ja raison jouit de la priorite 
peut s'opposcr, en vertu de l'a rt. 1 er a l. 2 lit . d LCD, a l'utilisa tion par une societe con
currente d 'u ne raison qui suscite d es confusions avec la sicnne (RO 93 II 46 consid . 3) . 
Comm e la defenderesse es t en faute, les conlusions su bsidia ires de la demand e son t aussi 
bien fondees en vertu d e l'art. 2 a l. 1 lit. b et d LCD. 

L a jurisprudence citee par Ja rccourante n'es t pas pertin cnte. Dans l'arret Provins c. 
Societe vinicoJe de Perroy, qui concernait unc question de marque, le Tribunal federal 
a juge que l'on n e pou vait pas ob tenir, par Je biais de l'art. 1 er al. 2 lit. d LCD, Ja protection 
d'un signe descriptif du doma in e public non susceptible d' etre protege en vertu de la 
LMF (RO 84 II 221 ss. ) . 11 ne s'agit pas ici de marque et la raison d e Ja defenderesse est 
dej a inadmissiblc du point de vue du droit commercial. Quanta l'arret «Einfach »
R einigung A.G. c. W etex A.G. (RO 87 II 349ss.), ou le Tribuna l fed eral a reconnu licite 
la publicite qui utilisait un e designation generique fi guran t dans la raison sociale d 'une 
maison concurrente, il traite d 'une question etrangere a Ja presente espcce. 

4 . L e Tribunal cantonal vaudois a condamne la defenderesse a payer a la demanderesse 
des dommages-interets qu'il a arretes a 5000 fr., selon l'art. 42 a l. 2 CO. Cette appreciation 
du montant du p rejudice ne prete pas a discussion . La recourante, a u reste, ne Ja conteste 
pas. L 'arret defere doit etre confirme aussi sur ce point. 

UWG Art. 9 bis 12 

Das K assationsgericht des Kantons ,Zürich tritt auf eine Niclztigkeitsbeschwerde 
gegen einen Rekursentsclzeid über vorsorgliche A1aßnahmen nach wie vor ein , wenn 
die Veifügung vom R ichter im Hauptpro,:eß ausgegangen ist , nicht dagegen, wenn 
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es sich um einen Rekursentscheid über eine Veifügung des Einzelrichters im sum
marischen Veijahren handelt. 

La Cour de cassation du Canton de ,Zurich entre en matiere comme auparavant sur 
un pourvoi en nullite contre un arret prononce sur recours contre des mesures pro
visionnelles, lorsque l' ordonnance emane du juge de la procedure au fand, mais non 
pas lorsqu' il s' agit d' un arret prononce sur recours contre une ordonnance du juge 
unique de la procedure sommaire. 

Urteil der Staatsrechtlichen Kammer des Schweizerischen Bundes
gerichtes vom 26. Oktober 1970 i.S. F.W. gegen P.-A. AG. 

Aus den Erwägungen: 

Nach zürcherischem Prozeßrecht (§ 344 ZPO) ist gegen Urteile, Erledigungsbe
schlüsse, prozeßleitende Verfügungen und Beschlüsse beim Vorliegen der darin genannten 
Voraussetzungen die N ichtigkeitsbeschwerde zulässig. Das Kassationsgericht hat denn 
auch bisher gegen vorsorgliche Maßnahmen, die während des Hauptprozesses ergangen 
sind, die Nichtigkeitsbeschwerde zugelassen (GuLDENER, Die Nichtigkeitsbeschwerde 
in Zivilsachen, S.34 N.41 mit Verweisungen). 

Im Urteil vom 26 . Februar 1970 i.S . Lüscher (vgl. Mittei lungen 1970, H eft I, S.131) 
ist es allerdings auf die Nichtigkeitsbeschwerde gegen eine vom Einzelrichter im sum
marischen Verfahren erlassene und vom Obergericht bestätigte Entscheidung, mit wel
cher ein Begehren um Aufhebung einer superprovisorischen Verfügung abgewiesen 
wurde, nicht eingetreten . Es begründete dies damit, daß der Richter im Hauptprozeß 
an die im summarischen Verfahren getroffene Verfügung nicht gebunden sei, solange 
sich die Umstände nicht geändert haben. Durch die Anordnung vorsorglicher Maß
nahmen werde nicht im Sinne von§ 105 Abs.! ZPO über einen Anspruch privatrecht
licher Natur entschieden, weshalb ihr keine R echtskraft im Sinne jener Vorschrift zu
komme. Es lag also dort ein anderer Sachverhalt vor. Die Verfügung ging vom Einzel
richter im summarischen Verfahren aus, während sich die vorliegende Beschwerde gegen 
einen Beschluß des Richters im Hauptprozeß richtet. Dagegen ist die Nichtigkeits
beschwerde, wie das Kassationsgericht auf Anfrage hin ausdrücklich bestätigt, nach wie 
vor zulässig. 

Nachdem die Nichtigkeitsbeschwerde nicht ergriffen wurde, der kantonale lnstanzen
zug also nicht erschöpft ist, ist auf die staatsrechtliche Beschwerde nicht einzutreten. 

UWG Art. 9 bis 12 

Nach genferischem Pro;:,eßrecht sind ;:,war die Beschwerdegründe gegen vorsorg
liche Maßnahmen im Gesetz nicht abschließend aufgezählt, doch kann auf eine 
Beschwerde außerhalb der aufgezählten Gründe nur bei Willkür eingetreten werden. 
Die Beschwerde ist nach genferischem Recht unzulässig gegen eine Veifügung, 
durch welche die Anordnung vorsorglicher Maßnahmen verweigert worden ist. 



Les cas d' opposition a mesures conservatoires ou provisionnelles enoncees sous litt. a 
a d a !' art. 8 de La loi genevoise du 2 J septembre 1946 ne donnent pas une liste 
exhaustive des cas d' opj1osition possibles. Toutifois hors !es cas enumeres sous 
litt. a ad, art. 8, une opposition n' est recevable qu' en cas d' arbitraire. 
L' opposition est irrecevable contre une ordonnance qui a rifuse l' octroi de mesures 
conservatoires ou provisionnelles. 

Sem. J ud. 1970, 524, arret de la 2e Chambre civilc de la Cour de Juslicc 
de Geneve, dans la cause Arts Mcnagers S.A. et Torre c. Steiner S.A. 

UWC Ait. 13 lit . a 

Die vergleichende vVerbung ist nicht schlechthin unzulässig, sondern nur dann, 
wenn sie durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Außerungen den 
Konkurrenten, seine J,Varen, Werke und Leistungen oder Geschäftsverhältnisse 
herabsetz t. 
Unnötig verletzend ist die Werbung, wenn der Preis des Konkurren:::,jJroduktes als 
unanständig, als unehrenhaften J\1otiven :::,ur Täuschung des Publikums ent
sjJrungen, hingestellt wird. 

La publicite comj1arative n' est illicite que lorsqu' elle denigre autrui, ses marchan
dises, ses CEuvres, son activite ou ses ajfaires, jJar des allegations inexactes, jalla
cieuses ou inutilement blessanles. 
La publicite es! inutilement blessanle lorsqu' elle Jait apparaitre le prix du produit 
du concurrent comme inapproprie, resultant de mobiles deslwnorables et destine a 
tromjJer le public. 

SJZ 66, 277f. und AGVE 1968, S.138, Urteil der !. Strafkammer des 
Obergerichtes des K antons Aargau vom 6.D ezember 1968. 

Aus den Erwägungen: 

1. Die Vorinstanz ist d avon ausgegangen, sowohl die «vergleichende» a ls a uch die 
«herabsetzende » W erbung seien schiech thin unzulässig, was mit der Berufung auf VON 
BÜREN, Komm . zum W ettbewerbsgesetz , S.66ff., dargetan wird , welch er Autor j edoch 
seinerseits der deutschen und französischen R echtsprechung verpflichtet erschein t. Die 
schweizerisch e R echtsprechung, insbesondere diej enige des Bundesgerichtes (vgl. BGE 
56 II 30) und mit ihr auch maßgebende Autoren (vgl. GERMANN, Die vergleichende 
R eklame in <Wirtschaft und R echt >, 1954, S. 259; d erselbe in ,Wirtschaft und Recht>, 
Nr.3/ 1968, S .1 57f.) h a ben immer ein e wesentlich differenziertere Auffassung vertreten . 
D aran hat auch das W ettbewerbsgesetz nichts geändert. Im Gegenteil muß a us der Tat
sache, daß in Art. 1 Abs. 2 UWG die «vergleichende Werbung» nicht a usdrücklich 
erwä hnt wird, geschlossen werden, d aß diese nicht a ls solche verboten ist, sondern nur 
dann, wenn eine d er im Gesetz aufgezählten Voraussetzungen zutrifft, a lso wenn sie 
durch « unrichtige», «irreführende» oder «unnötig verletzende» Äußerungen d en 
Konkurren ten, seine Waren, Werke und L eistungen oder Geschäftsverhältnisse herab-
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setzt (BGE 87 II 115 ff.). Der freie W ettbewerb, auf welchem unser Wirtsch aftssystem 
trotz aller Einschränkungen aufgebaut ist , setzt die Möglichkeit einer freien R eklame 
voraus. Zu ihrer Funktion gehört die Aufklärung der K äufer. Ohne Vergleiche ist dabei 
kaum auszukommen. Die Vergleichung lieg t denn a uch der von v. BüREN grundsätzlich 
a kzeptierten Superlativreklame wie auch der K omparative, welche das Bezugsobjekt 
nicht erwähn en, zugrunde. Die von der Vorinstanz vertretene Auffassung, der Konsu
men t sei d er allein legitime Richter über die Preisgestaltung der Konkurrenten, ist 
daher irrig. In sehr vielen Fällen ist d er Konsument gar nicht in der Lage, zu beurteilen, 
welches Angebot das für ihn günstigere sei (vgl. GERMANN, a .a.O., S. 288, und MATTER 
in ZBJV 1951 , S.468). Aus seinerzeit igen Erhebungen der Preisbildungskommission 
des Eidg. Volkswirtschaftsdepartementes (Nr. 6, Sonderheft 10 der ,Volkswirtschaft ,, 
S. 30) ergibt sich vielmehr, daß mangels Sachkenntnis der K äufer geneigt ist, den Preis 
zum Maßstab der Qualität zu machen. Oft besitzt nur der Konkurren t die nötige Sach
kenntnis, die Leistung d es Mitbewerbers einzuschätzen, und wenn die Aufklärung des 
Publikums sachlich und wahrheitsgemäß erfolgt, so erfüllt sie eine volkswirtscha rtlich 
wichtige Aufgabe. Wenn man schon die Preisbildung der regulierenden \,Yirkung d es 
freien Wettbewerbes überlassen will, dann muß man diesen grundsätzlich auch frei 
spielen lassen . V erhindert m an j ede Qualitäts- und Preiserörterung, die kaum j e anders 
a ls vergleichend sein kann, so schaltet man damit das wichtigste Korrektiv zum Schutze 
des Publikums zum vornherein aus. Insoweit di e Beklagten d aher in ihrem Plakattext 
a uf die Qualität d er Konkurrenzprodukte und d eren Preisgestaltung Bezug genommen 
haben, ist ihr Vorgehen nicht zu beanstanden, wenn sie sich dabei keiner unrichtigen, 
irreführenden oder unnötig herabsetzenden Angaben bedient haben. 

2. Die Beklagten behaupten in ihrem Plakat : «Tatsächlich dient der hohe Preis bei 
Kleinhaushalt-Apparaten nicht selten dazu, den entsprechend hohen Gegenwert vor
zutäuschen.» In Verbindung mit den beiden folgenden Sätzen : «Wir halten es anders », 
«Unsere Preise sind fair», ka nn beim unbefangenen Leser der Eindruck erweckt werden, 
und dies war ja offenbar auch d as Ziel der von den Beklagten eingelei teten vVerbekam
pagne, daß sich die Konkurrenz, und damit in erster Linie die Klägerin, unlauterer 
M anöver schuldig mache, um sich mittels eines «unfairen Preises» zu bereichern. Diese 
Anpreisung überschreitet nun, obwohl sie sich im R a hmen d er grundsätzlich zulässigen 
Vergleichung objektiver Eigenschaften wie Preis und Qualitä t hä lt, eindeutig die Gren
zen des geschäftlichen Anstandes und vermag, weil sie augenscheinlich auf eine H erab
setzung bzw. Anschwä rzung des vVettbewerbsgegners hin ausläuft, vor dem Gesetz nicht 
standzuhalten (BGE 56 II 30). Insbesondere ist diese Formulierung als unnötig ver
letzend zu erachten. Wenn die Beklagten auch fes tstellen durften, ihre Preise seien sehr 
günst ig und die Qualität ihrer Produkte erstklassig, und wenn man sogar annehmen kann, 
sie hä tten in diesem Zusammenhang daraufhin weisen dürfen, daß sich oft aus dem hohen 
Preis allein noch keine zuverlässigen Schlüsse auf die Qualität eines Produktes ziehen 
ließen, so stand ihnen doch nicht zu, die Preise der Konkurrenz schlechthin a ls unan
ständig, unehrenhaften Motiven zur Täuschung d es Publikums entsprungen, hinzu
stell en (vgl. EG E 58 II 460 f.). Die bloße Tatsache des Bestehens eines Preisunterschiedes 
kann nicht zum Schluß führen, daß der verlangte Mehrpreis eine « unfaire Ausnützung 
des kaufenden Publikums» da rstellt. Ein höherer Preis kann sehr wohl durch höhere 
Produktionskosten, Verkaufsprovisionen a n Zwischen händler, R eklame- und Markt
erschließungskosten oder andere Spesen bedingt sein (BGE 58 II 460). Schließlich hat 
auch j eder Kaufmann das Recht, d en Preis der von ihm angebotenen Ware nach sein em 
Gutdünken festzusetzen. W enn di e Klägerin d a her für ihre Produkte einen höheren Preis 
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fordert, so ist das ihr gutes Recht, und sie brauchte sich deswegen nicht sozusagen als 
«Ausbeuterin des kaufenden Publikums» hinstellen zu lassen (BGE 79 II 414). Da es 
äußerst schwierig ist, die objektive Angemessenheit bzw. Anständigkeit der verlangten 
Preise in Abwägung sämtlicher - im übrigen regelmäßig auch dem Konkurrenten selber 
nicht vollständig bekannter Kalkulationsfaktoren - zutreffend und objektiv zu beurteilen, 
hat es die Praxis seit j eher als verpönt erachtet, wenn sich ein Geschäftsmann gegenüber 
der Konkurrenz derartige Wert- und moralische Urteile erlaubt (BGE 58 II 460f., 
59 II 23f. Erw.3). Mit Recht hat daher die Vorinstanz angenommen, der von den Be
klagten publizierte Werbetext verstoße 'gegen «die Grundsätze des anständigen Ge
schäftsmannes im W ettbewerb» (vgl. BGE 61 II 346) und stelle eine unzulässige Herab
setzung bzw. Anschwärzung des Mitbewerbers dar. 

UWG Art. 13 lit. b 

Bezeichnet ein lvlöbelhändler sein Angebot «dank eigener Fabrik und Direkt
verkauf» als das günstigste der Schweiz, obwohl er weder eine eigene Möbelfabrik 
hat, noch Direktverkäufer ist, so ist das nicht eine im Möbelhandel übliche markt
schreierische Übertreibung, sondern eine unwahre und somit unlautere Angabe. 

Lorsqu'un marchand de meubles qualifie son offre «grdce d ma propre fabrication 
et a la vente sans intermediaire» de la plus avantageuse de Suisse, bien qu'il ne 
possede pas sa propre fabrique de meubles ni ne vende directement, il ne s' agil pas 
d'une exageration usuelle dans le commerce des meubles et destinee a attirer l' atten
tion mais bien d'une indication inexacte et clone deloyale. 

SJZ 66, 235f. , Urteil der I. Strafkammer des Obergerichtes des Kantons 
Zürich vom 1. September 1969. 

Aus den Erwägungen: 

1. Es sind vorliegend Inserate der X-AG zu beurteilen, die folgende Schlagzeilen 
enthalten: 

a) «Aus dem günstigsten Möbel- und Bettenhaus der Schweiz, dank eigener Fabrik!» 
b) « ... immer noch viel günstiger, dank eigener Fabrik und Direktverkauf, aus dem 

günstigsten Nlöbel- und Bettenhaus der Schweiz!» 
2. Die Vorinstanz hat in Übereinstimmung mit der Anklage zutreffend festgestellt, 

daß der unbefangene Leser die in den fraglichen Inseraten enthaltene Anpreisung 
wegen des besonderen Hinweises «dank eigener Fabrik» nur so verstehen kann, daß 
die X-AG Bettzeug und Möbel aus dem Grunde besonders günstig anbieten kann , weil 
beide Erzeugnisse in eigener Fabrik hergestellt würden, in den Preisen also keine V er
dienstmarge eines Zweitverkäufers enthalten ist. Entgegen der Auffassung des Angeklag
ten vermag daran der Umstand nichts zu ändern , daß am Fuße der textlich sehr umfang
reichen Inserate im Fettdruck die Firmenbezeichnung steht «X-AG, Bettwarenfabrik + 
Möbel», also das Wort «Fabrik» direkt nur mit dem Wort «Bettwaren» verbunden ist. 
Entscheidend ist, daß der Leser aus der vor allem in die Augen springenden Schlagzeile 
am Kopfe der Inserate ganz eindeutig schließt, daß sowohl Möbel wie Bettzeug in der 
eigenen Fabrik herges tellt werden, zumal im Anschluß an die Schlagzeile und als Haupt-
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bestandteil d er Inserate konkrete Möbelangebote gemacht werden. Es mag sein, daß 
besonders a ufmerksame Leser die besondere Wortfolge der Firmenunterschrift beachten 
und daraus folgern, daß von der X-AG nur Bettwaren selbst fabriziert werden. Obwohl 
diese Folgerung durchaus nicht zwingend ist, könnte man sich doch auch vorstellen, 
daß bloß eine ungewollte unzulängliche Formulierung vorliegt. Maßgeblich ist j edoch, 
was sich d er Durchschnittsleser denkt, und dieser wird - wie die Vorinstanz mit Recht 
feststellt - nach K enntnisnahme der Schlagzeile und des ihn ja vor allem interessierenden 
Inhaltes der Inserate über die Firmenbezeichnung am Ende des T extes hinweggehen, 
ohne zu realisieren, daß das Wort « Fabrik » nur mit den Bettwaren in direktem Zu
sammenhang steht und daraus entsprechende Schlüsse zu ziehen. Es hilft dem Ange
klag ten daher nichts, daß in der Firmenunterschrift d er Wahrheit entsprechend das Wort 
«Fabrik» nur in direktem Zusammenhang mit dem Wort « Bettwaren » steht ; was aus 
der Firmenunterschrift von einem findigen Leser zur Not herausgelesen werden kann, 
ist durchaus ni cht geeignet, den fa lschen Eindruck zu korrigieren, d en der Durchschnitts
leser a ufgrund der Schlagzeile am Kopf der Inserate erhält. 

3. Ausgehend vorn erwähnten, unzweideutigen Sinn der Inserate ist zunächst - wie
derum in Übereinstimmung mit der Vorinstanz - d er Standpunkt d er Verteidigung zu 
verwerfen, die fragliche Anpreisung sei gar ni cht unwahr, indem di e X-AG auch Nlöbel 
d eshalb besonders günstig verkaufen könne, weil die selber hergestellten Bettwaren bil
liger als anderswo seien und im übrigen die fabrikeigenen Lagerräume, Transportmittel 
und Arbeitskrä fte gesamthaft gesehen kostensenkende Vorteile bieten würden. - Der 
Haupta kzent d er Verkaufstät igkeit d er X-AG liegt offensichtlich bei den Möbeln. Nach 
den e igenen Angaben des Angeklagten macht der Bettinhalt nur einen geringen Teil 
des Verkaufspreises aus, nämlich 15 % der Kosten eines Schlafzimmers. Nebst Schlaf
zimmern werden aber auch Wohnwände, Polstergarnituren usw. angeboten und ver
kauft, a lso Möbel, di e überhaupt keinen selbstfabrizierten Bestandteil aufweisen. Der 
Einwand der Verteidigung geht so a n d er Sache vorbei. Soweit sich der Leser aufgrund 
der Inserate vorstellt, die X-AG fabr iziere Möbel selbst (sei es solche mit oder ohne Bett
zeug) und verkaufe sie daher ohne Zusch läge einer Detail-Handelsmarge zu Fabrik
preisen, ist und bleibt er getäuscht. Der Angeklag te g ibt ja ausdrücklich zu, daß er zum 
Preis, den er dem Fabrikanten bezahlt, ein e eigene Verdienstmarge dazuschläg t. Ob 
diese d en handelsüblichen Margen entspricht oder - wie von ihm behauptet wird -
niedriger ist, spielt keine Rolle. Dem Angeklagten wird ja nicht vorgeworfen, daß er das 
Angebot der X-AG zu Unrecht als «günstiger » oder als « das günstigs te» bezeichnet, 
sondern daß er falsche Vorstellungen über die Zusammensetzung der Preise im Sinne 
des Fehlens einer Detail-Handelsmarge weckt. 

4. Die V erteidigung wendet weiter ein , cs liege eine branchenübliche marktschreie
rische Übertreibung vor, die vom Publikum als solche erkannt werde und daher nicht 
unlauter sei. Auch dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet werden. Schon in bezug 
auf di e Behauptung, Anpreisungen der fraglichen Art seien branchenüblich, sind er
hebliche Einschränkungen angebracht. Die Verteidigung hat wohl zahlreiche Inserate 
von Konkurrenzfirmen zu den Akten gegeben, in den en der Ausdruck «Fabrik» an
scheinend ebenfalls irreführend verwendet wird. Dazu ist indessen zu bem erken, daß 
in keinem einzigen Fall in gleicher oder ähnlicher Weise, wie es die X-AG geta n hat, 
nicht nur a uf das Bestehen einer eigenen Fabrik hingewiesen wird, sondern diese sinn
gemäß a ls Begründung dafür angeführt wird (« dank eigener Fabrik »), wieso man das 
günstigste Möbel- und Bettenhaus der Schweiz sei. Von einem Nachweis, da ß es in der 
Branche üblich sei, mit dem beanstandeten Mittel zu werben, kann daher keine R ede 
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sein. Im übrigen käme es d a rauf auch nicht an. Selbst wenn es zutreffen soll te, daß An
preisungen der fraglichen Art in der Bra nche allgemein üblich sind, wäre damit ihre 
Zulässigkeit unter d em Gesichtspunkt des unlauteren W ellbewerbs noch nicht gegeben. 
Eine zuläss ige marktschreierische Übertreibung liegt nur dann vor, wenn sie vom Pu
bliku m a ls solche erka nnt wird. N un ist es aber etwas a nderes, ob ein V erkaufsunterneh
m en in der Reklame sein Angebot als das bi lligs te, günst igs te, einmaligste, sensationellste 
usw. bezeichnet, oder ob es zur Begründung dafür, warum sein Angebot das billigste, 
einmaligs te, sensationellste sei, anführt , d a ß di e Verkaufsprodukte in eigener Fabrik 
hergestellt würden und d amit die Vorstellung weckt, daß zu Fabrikpreisen verkauft 
werde. W ährend d as Publik um aufgrund der Erfahrung die die Preise oder die Quali tät 
wertenden Superlative nicht ernst nehmen wi rd, hat es nicht den gerings ten Anlaß, di e 
Aussage «Wir verkaufen zu Fabrikpreisen » in Zweifel zu ziehen, handelt es sich doch um 
eine ganz a ndersartige Aussage, die ihrem Charakter nach auch gar kein e Übertreibung 
im eigentlichen Sinne des Wortes darstellt. Das würde selbst dann gelten, wenn die miß
brä uchliche Verwendung der fraglichen Aussage in der Möbelreklame der Behauptung 
d es Angeklag ten entsprechend heute a llgemein üblich wäre. Von einer bloß markt
schreierischen Übertreibung kann som it keine Rede sein ; es liegt vielmehr ein e eindeutige 
unwahre Angabe vor, deren Gebrauch im W ettbewerb a ls unlauter erscheint. 

5. D er Angeklagte bestreitet schließlich, durch die Veröffentlichung der fraglichen 
Inserate vorsätzlich unlauteren W ettbewerb b egangen zu h aben. 

Daß er sich de r Un ri chtigkeit seiner Angaben bewußt war und es ihm darum ging, 
das eigene Angebot im W ettbewerb zu begünstigen , kann nicht zweifelhaft sein . Er ist 
bereits einmal, nä mlich im J a hre 1965, wegen ein er ganz ähnlich laute nden Äußerung 
in einem Inserat best ra l"t worden, wobei das Gericht insbesondere seinen auch dam als 
eingenommenen Sta ndpunk t nicht gelten ließ, es gehe aus der Firmenbezeichnung 
« X-AG, Bettwaren fab rik + Möbel » in gen ügend deutlicher Weise hervor, daß seine 
Firma nur Bettwaren fabriziere und nicht auch Möbel. E r muß sich somit über die Trag
weite seines Verhaltens vollauf im kla ren gewesen sein. Zu U nrecht beruft sich d er An
geklagte darauf, er h abe sich an die Praktiken der Bra nche gehalten und annehmen 
könn en, da ß das Publikum Anpreisun gen dieser Art nicht als bare Münze hinnehme. 
Es wurde bereits darauf hingewiesen, d a ß der Angeklag te keinen Fa ll namhaft machen 
konnte, in dem in gleich oder ähnlich deutlicher und betonter \,Veise b ehauptet wurde, 
die Firma sei deshalb das günstigste Möbel- und Bettenhaus, weil die angebotenen :tvlöbel 
und Betten in eigener Fabrik selbst hergestellt würden. Andere scheinen zwar den Aus
druck « Fabrik » mit der gleichen Z ielsetzung ebenfalls mißbräuchlich zu verwenden. 
Der Angeklag te hat j edoch offensichtlich a ls einziger das, was andere bloß andeuten , 
unverblümt ausgesprochen. Schon aus diesem Grunde geht seine Beru fung auf die 
Praktiken in der Möbelbranche fehl. I m übrigen wü rde es dem Angeklag ten nich ts 
helfen, selbst wenn es so wäre, daß sich seine Mitkonkurrenten d er gleichen unlauteren 
Mittel bedienen.Jeder v\lettbewerbstci lnehmer hat bei eigener V erantwortung zu prü
fen, ob ein e Anpreisung geeignet ist , beim Publikum fa lsche Vorstellu ngen zu wecken, 
und es geht nicht an, d a ß er sich einfach an das häl t, was a ndere tun. D aß eine unlautere 
Machenschaft niemals a llein dadurch lauter werden kann, daß von ihr allgemein Ge
brauch gemacht wird, ist sel bstverstä ndlich und mußte a uch dem A ngeklagten bewußt 
sein. Er hat sich d aher des vorsätzlichen unlauteren Wettbewerbs schuldig gemacht, 
was zur Bestätigung d es vorinstanzlichen Schuldspruchs führen muß. (Der Angeklagte 
wurde entsprechend seinem Verschulden und den wirtschaftlichen V erhältnissen zu 
einer Buße von Fr. 5000.- verurteilt. ) 
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Firmenrecht 

Zur Zulässigkeit von Begriffen wie «Discount », «Markt», «Supermarkt», « Cen
ter», « Top » als Firmenbestandteile unter Berücksichtigung der Erfordernisse der 
Firmenwahrheit, des Täuschungs- und des Reklameverbotes. 

De La liceite d' expressions telles que «Discount», «A1arkt », «Supermarkt», 
« Center», «Top» utilisees dans des raisons de commerce, sous l' optique des 
exigences posees par le principe de la veracite et par l'interdiction d'induire le 
public en erreur ou d'utiliser une raison de commerce pour un but uniquement publi
citaire. 

SJZ 66, 192, Ergebnisse einer Untersuchung der Sekretärenkonferenz 
der kantonalen Handelskammern. 

Die nachstehenden Ausführungen sind dem J ahresbericht 1969 der 
Zürcher H andelskammer entnommen: 

«Mit den neuen V erkaufsformen im Detailhandel ändern sich auch die Firmierungen 
und R eklamemethoden. Die Handelsregisterbehörden sehen sich immer häufiger vor 
Begehren ges tell t, Begriffe wie , Discou nt>, , Markt,, < Supermarkt >, , Center>, ,Top> usw. 
a ls Firmenbestandteile einzutragen. Andere Begriffe werden morgen folgen. M a n kann 
sie nicht unbeachtet und ungeprüft lassen, sondern wird sie der Liste d er Begriffe anzu
fügen haben, welche von den H andelsregisteräm tern schon bisher im Einzelfall auf ihre 
Zulässigkeit mit Bezug auf die Firmenwa hrheit , das Täuschungs-und das R ekla meverbot 
zu u ntersuchen waren, was im K anton Zürich in Verbindung mit der Zürcher Handels
kammer geschieht. 

Das Bedürfnis nach Ausarbeitung objektiver Kriterien für die neuen, meist fremdem 
Sprachbereich entnommenen und d aher in ihrem Gehalt nicht ohne weiteres klaren 
Begriffe für moderne Verkaufsformen h a t die Sekretärenkonferenz d er kantonalen Han
delskammern im Berichtsjahr veranlaßt, eine Arbeitsgruppe mit d er Aufgabe zu be
trauen, die Voraussetzungen zu konkretisieren, unter welchen solche Bezeichnungen als 
Firmenbestandteil verwendet werden dürften. Auch die Zürcher Handelskammer wirkte 
in dieser Arbeitsgruppe mit. 
Hier einige Ergebnisse der Untersuchung : 

a) < Discount > 

Für die Zulassung dieses Begriffes als Firmenbestandteil sollte ein Deta ilhandelsunter
n ehmen folgende Anforderungen erfüllen : 

- besondere Absatzmethode mit kleinem Gewinn pro Einheit und schnellem Lager
umschlag 

- mindestens 15 Prozent billigere Preise gegenüber aufgedruckten Preisen, Listenpreisen 
oder vergleichbaren Preisen 

- kostensparend e Gestaltung der Verkaufstätigkeit durch V erzicht auf besondere Be
triebs- und Geschä ftsausstattun g, auf voll ausgebaute Kundendienstleistungen bezüg
lich Verpackung, Lieferung franko H aus, Wartungs- und R eparaturdienst, weitge-



hender Verzicht auf fachkundige Bedi enung und Beratung sowie auf Nebenleistungen, 
Bezugsverpflichtungen gewisser Minimalmengen. N icht alle, aber die Mehrzahl dieser 
Anforderungen sollten erfüllt sein 

- Überwiegen des Anteils preisvergünstigter Markenartikel und von Waren mit Dis
countpreisen 

- preisgünstige Geschäftstätigkeit auf di e Dauer (Unterschied zum Ausverkauf) . 

b) < Center> 
D er Begriff bedingt einen auffallenden U nterschied gegenüber dem Durchschnitt 

anderer Betrieb e. Nur Betriebe oder E inrichtungen sollten ihn führen dürfen, welche 
infolge ihrer b esonderen Organisation oder ihrer räumlichen Struktur oder infolge d er 
Zusammenfassung verschiedener Funktionen, die sich alle auf d as gleiche Objekt be
ziehen, üblicherweise aber Gegenstand besonderer Geschäftstätigkeit sind, die Funktion 
eines Sammel- oder Anziehungspunktes in einem bestimmten T ä tigkeitsgebiet haben. 

c) ,Markt> 
Ein <Markt > unterscheidet sich von einem Einzelhandelsunternehmen dadurch , daß 

b eim Markt eine Vielzahl von Anbietern, beim Einzelunternehmen ein einziger auftritt. 
Fern er gehört zum Marktbegriff das Z usammentreffen von Verkäufern und Käufern 
an bestimmten Orten und zu b estimmten Zeiten . Die Unklarheiten sind entstanden 
durch den amerikanischen Begriff < Supermarket >, der dann verdeutsch t wurde. 

d) ,Top, 
Der Begriff ,Top> ist in vielfältiger Form im Handelsregister eingetragen worden. 

Alle seine Träger wollen offenbar mit d er V erwendung zum Ausdruck bringen , daß sie 
das M aximum in Auswahl oder Qualität oder Exklusivität usw. d essen anböten, was 
auf ihrem Sektor an Ware oder Dienstleistungen zu haben sei. Das widerspricht dem 
R eklameverbot. Das Wort ist überall dort als reklamehaft anzusprechen, wo es nicht 
den Charakter einer Sachbezeichnung hat, wie z.B. in der Firma< Stellenvermittlung für 
Top-Kräfte>. 

Die Bemühungen um R einhaltung des Handelsregisters von reklamehaften Mode
wörtern laufen auf eine Sisyphusarbeit hinaus, wenn sie nicht durch zweierlei ergänzt 
werden: durch di e Überwachung des Firmengebrauches sowie durch ein zweckmäßiges 
Firmenstrafrecht. Beides liegt im argen. Die für die Überwachung zuständigen Polizei
organ e kümmern sich praktisch nirgends um den Firmengebrauch, sei es, weil sie davon 
zu wenig zu verstehen glauben, sei es, weil sie das Firmenrecht als nicht genügend wichtig 
halten, sei es, weil sie angesichts d es unwirksamen Firmenstrafrechtes den E rfolg von 
Verzeigungen im vornh erein in Zweifel ziehen. Die Vorarbeiten für eine R evision des 
Bundesgesetzes betreffend Strafbestimmungen zum Handelsregister- und Firmenrecht 
vom 6. Oktober 1923, wiederholt von Handelskammern und Vorort aufgegriffen und 
unterstützt, ruhen seit langem. All das führt zu gewissen Zweifeln, ob es überhaupt noch 
Erfolg verspricht , weiterhin im firmenrechtlichen Bereich teils gegen den Strom der 
Sprachverwilderung zu schwimmen.» 

Namensrecht, Persönlichkeitsschutz 

Allen juristischen Personen, auch solchen, die nur wirtschaftliche Interessen ver
folgen, stelzt der allgemeine Persönlichkeitsschutz zu . 



Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse und der besonderen Aufgabe der 
Presse. 
Verletzung des Club J\1editerranee S.A. durch satirische :(,eichnungen und dem 
Titel Club Jvfedityrannis angegliederten Werbetext im Tages-Anzeiger. 
:(,um Verhältnis der Feststellungsklage zur Unterlassungs- und Beseitigungsklage 
und zur Urteilspublikation. 

Toutes les personnes morales, meme celles qui ont uniquemenL un but economique, 
jouissent de la protection generale de La personnalite. 
Considerations sur la position et les devoirs particuliers de La presse. 
Caricatures et texte publicitaire parus dans le Tages-Anzeiger sous {e titre Club 
Jvfedityrannis lesant les droits du Club Mr!diterranee S.A. 
RajJports entre l' action en constatation d'une part et les actions en interdiction et 
en cessation du trouble et la publication du jugement d' autre part. 

BGE 95 II 48lf., Urteil der II.Zivilabteilung vom 21.März 1969 i.S. 
Club Mecliterranee (Bureau Suissc) S.A. gegen Tages-Anzeiger für 
Stadt und Kanton Zürich A.G. 

Das Bundesgericht ha t im zitierten, umfangreichen Entscheid einläßlich 
Stellung genommen zu der bisher umstrittenen Frage des Persönlichkeits
schutzes juristischer Personen und diesen in Abweichung vom Handels
gericht des Kantons Zürich ausdrücklich bejaht. Das Gericht hatte sich 
sodann mit den Einwänden auseinanderzusetzen, die auf die besondere 
Aufga bc und die besonderen V erhäl tniss e der Presse gestützt waren. 
Schließlich hat das Bundesgericht die Klage d es verletzten Club Mecliter
ranec S.A. grundsätzlich gutgeheißen, da es auf der Hand liege, daß der 
Club Mcclitcrranec durch die Veröffentlichung b ei der Leserschaft in ein 
ungünstiges Licht gese tzt worden sei, selbst wenn der Karikaturist das An
sehen der Klägerin nicht habe beeinträchtigen wollen. Schließlich ergaben 
sich besondere Fragen aus eiern Nebeneinander von Feststellungs-, Unter
lassungs- und Beseitigungsanspruch, nachdem sich im Prozeß ergeben 
hatte, daß eine vVieclerholungsgefahr nicht besteht. Es wurde schließlich 
das Feststellungsbegehren gutgeheißen und dessen Publikation angeord
net. 

Das H andelsgericht des Kantons Zürich hatte die Klage abgewiesen, 
weil die Identifizierung der physischen und der juristischen Person un
möglich so weit gehen dürfe, daß man auch bei der letzteren von einer 
Seele und seelischen Leiden sprechen könne. Im Sinne eines Diskussions
beitrages sind die Erwägungen des Hanclcslgcrichtes zu diesem Problem 
in SJZ 66 ( 1970), 242 f. wiedergegeben. 
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AO Art.1 Abs. 1 

Wenn die Ankündigung doj1pelten Rabattes an bestimmten Tagen nach der 
Verkehrsauffassung nicht als eine einmalige Aktion, sondern als eine gefestigte 
Institution der betre.ffenden Verkaufsorganisation erscheint, fehlt ihr der vorüber
gehende Charakter und sie ist nicht bewilligungspfiic/ztig. 

Lorsque l' annonce d'un double rabais pour certains Jours n' est pas considerie, dans 
la pratique commerciale, comme une ojfre unique mais comme une institution per
manente de l' organisation de vente concernie, cette forme de publiciti n' est pas tem
poraire et i{ n'y a pas {ieu de demander une autorisation. 

SJZ 66, 238f. und AGVG 1968, S.14lf., Urteil der !.Strafkammer des 
Obergerichtes des Kantons Aargau vom 11. Oktober 1968. 

Aus den Erwägungen: 

Eine vom Angeklagten P.L. geleitete Verkaufsorganisation des Detailhandels ließ 
in Tageszeitungen u. a. folgendes Inserat erschein en: 

« X gewährt wiederum 16 % R abatt am Dienstag, 24.Januar, vormittags bis 13.00 Uhr, 
und Donnerstag, 2. Februa r, nachmittags ab 13.00 Uhr bis Ladenschluß, auf dem rabatt
berechtig ten Sortiment samt Markenartikeln , wie bisher.» 

Wie die Vorinstanz is t auch d as Obergericht der Überzeugung, da ß in d en inkrimi
nierten Insera ten d em Publikum keine vorübergehende, sonst nicht gewährte V ergün
stigung in Aussicht gestellt wird. Das Bundesgericht erblickt in BGE 81 IV 195 und 93 
IV 110 im Umsta nd, ob eine W erbung als einmalige und vorübergehende « Aktion » 
mit Sondervergünstigung aufgezogen ist oder nicht, das Kriterium, an dem sich die 
Unterstellung unter die Bewilligungspflicht gemäß A VO entscheidet. Die Vergünstigung 
muß gemäß Ankündigung als eine solche erscheinen, welche in Zukunft nicht mehr 
gewährt werden kann , so da ß d er Interessent spä ter nicht mehr so günstig einkaufen 
ka nn wie j etzt (BGE 81 IV 195) . Dabei kommt es auf den subjektiven Eindruck an, den 
die Ankündigung beim Durchschnittsl eser erweckt (BGE 76 IV 185 Erw. IV, 83 IV 57, 
93 IV 109 Erw.2 ). Ausverkaufsähnlich ist eine V erkaufsveranstaltung also dann, wenn 
d er Verkäufer durch seine öffentliche Ankündigung beim Publikum die Meinung er
weckt, es könne wie bei einem bewilligten Ausverkauf, d er bereits in der Ankündigung 
auf eine bestimmte Zeitdauer begrenzt wird, lediglich während einer kurzen Zeit be
sonders günstig eingekauft werden und der Käufer müsse daher « rasch zupacken», 
wenn er sich den angekündigten Vorteil sichern wolle. 

Die fraglichen Inserate betreffen nun zweifellos für d en Leser erkennbar nicht eine 
einmalige und vorübergehende V ergünstigung. Es wird weder durch bestimmte zeit
liche Angaben noch mittelbar durch eine m engenmäßige Begrenzung des Angebotes 
(vgl. BGE 78 IV 125, 81 IV 196) oder durch Anpreisung vorübergehend saisonbedingter 
Artikel (vgl. BGE 82 IV 115) auf eine Sondervera nstaltung hingewiesen. Nach d er 
V erkehrsauffassung wird nicht der Eindruck eines Ausnahmeverkaufs mit dem ihn 
charakterisierenden einmaligen Vorteil erweckt. Aus dem Wort «wiederum», das in 
beiden Inseraten erscheint, geht klar hervor, daß bei dieser Vergünstigung an eine be
stehende Übung angeknüpft wird, welche dem Publikum durch Pressepublikationen und 
frühere Aktionen bekannt ist. D er Durchschnittsleser geht denn auch davon aus, daß 
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das Werbesystem mit den doppelten Marken von der Verkaufsorganisation X dauernd 
in gewissen Intervallen durchgeführt wird. Das System mit der Doppelrabattgewährung 
an bestimmten Tagen hat sich, wie auch das Obergericht Zürich in einem analogen Fall 
zutreffend festgestellt hat, auch nach der Verkehrsauffassung des breiten Publikums 
bereits zu einer eigentlichen Institution der betreffenden Verkaufsorganisation verfestigt, 
so daß der Durchschnittsleser heute unmöglich mehr auf den Gedanken kommen kann, 
mit der Ankündigung von Doppelrabattagen werde eine Aktion, eine sich in der Zukunft 
nicht mehr wiederholende Einkaufsgelegenheit bei der Firma X geschaffen (vgl. auch 
Urteil der 1. Strafkammer d es ObG Zürich vom 21.März 1968, S.15; SJZ 64, S.235, 
Nr.135). Somit fehlt der in den Inseraten angekündigten Vergünstigung der vorüber
gehende Charakter. 

AO Art.1, Art.2 Abs.2 und Art.4 Abs.1 

Die Ankündigung eines von einem Volkskomiker geleiteten «Sommer-Bazars» 
für Damenkleider, Haushaltwäsche, Freizeitmode usw. als Attraktion besonderer 
Art vor der Verlegung des Warenlagers in ein neues Lagerhaus ist bewilligungs
pjlichtig. 

Il est necessaire d'obtenir une autorisation pour annoncer qu'un amuseur va animer 
un « bazar d' ete» offrant de la confection feminine, du linge de maison, des vete
ments de loisir, etc.; cette attraction originale est prevue avant le demenagement de 
l' entrepot dans un nouvel immeuble. 

SJZ 66, 273f., Urteil der I. Strafkammer des Obergerichtes des Kantons 
Zürich vom 17. März 1969. 

Aus den Erwägungen: 

Bei der Beurteilung der Inserate nach den Gesichtspunkten eines Durchschnittslesers 
ist davon auszugehen, daß die V eröffentlichungen in einem auffälli gen, bei Ausverkäufen 
üblichen Stil auf eine Sonderveranstaltung des Detailverkaufs hinweisen. Durch eine 
übergroß gedruckte Schlagzeile « Bekanntmachung» sowie durch die auch im übrigen 
effektvolle graphische Anordnung von Text und Bild wurde dem Publikum die Eröff
nung eines «Sommer-Basars» angezeigt, wobei insbesondere auch das Photo-Porträt 
eines Volkskomikers der Ankündigung ein marktschreierisches Gepräge verlieh . Dieser 
erschien als Ausrufer; ihm wurde die Anpreisung des Warenangebotes in den Mund 
gelegt. 

Die auf diese Weise hervorgerufene Vorstellung eines Sonderverkaufes fand der 
Durchschnittsleser im Text bestätigt. Den <<Sommer-Basar» bezeichnete der Inserent 
selber als eine « Attraktion besonderer Art», wobei sinngemäß als Grund dieser Sonder
veranstaltung angegeben wurde, daß im Hinblick auf die bevorstehende Verlegung d es 
Y-Versandhauses mitsamt seinen Lagern in d en Neubau in ... möglichst viele der auf
geführten Artikel abgestoßen werden sollten, um sie nicht «zügeln» zu müssen. Damit 
trat für das Publikum deutlich hervor, daß es sich um eine Art Teilliquidation vor dem 
Umzug in das neue Lagergebäude handelte, was die Erwartung erweckte, daß die 
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a ngebotene Ware mit besonderen V ergünstigungen abgegeben würde. Dieser Eindruck 
wurde durch die Art der Anpreisung verstärkt, ließ der Besch werdegegner doch den 
Volkskomiker ausrufen, d aß in dem «großen , bunten, lustigen Markt» Damenkleider, 
H aushal twäsche, Freizeitmode, Kinderkleidli , Stoffe, Sporthemden, Damenwäsch e, 
H aushaltwaren, Badekleider, Schürzen usw. usw. « unglaublich bi ll ig» u nd « halb ge
schenkt» zu haben seien. 

Auch das Warenangebot im einzelnen änderte am Gesamteindruck di eser Ankün
digung nichts, um so weniger a ls zu einem großen T eil Saisonartikel und d er Mode unter
worfene Warengattungen (Damenkleider, Freizeitmode, Stoffe, Sporthemden, Bade
kleider) auf den M ark t geworfen wurden . H inzu kommt, daß die beiden öffentlichen 
Anzeigen in der Ausverkaufszeit erschienen, in der das Publikum auf Ausverkäufe und 
ä hnliche Veranstaltungen eingestellt ist und sie mit der Vorstellung herabgesetz ter 
Preise verbindet. Die Behauptungen des Beschwerdegegners, daß die angebotenen Arti
kel im «Sommer-Basar» nicht billiger verkauft werden a ls sonst, mag richtig sein, ist 
aber unbehe!Aich. Maßgeblich ist a llein, ob die K äuferschaft aus d em Inserat auf be
sondere, sonst nicht gewährte Vergünstigungen schließen konnte. Das ist nach dem 
Gesagten der Fall. 

Daß der Sonderverkauf im Lichthof d es Warenhauses zeitlich begrenzt war, konnte 
für d en Durchschnittsleser nicht zweifelhaft sein. Zwar wurde im Inserat nur d er Beginn, 
nicht aber der Endtermin dieser «Attraktion besonderer Art» a usdrücklich angegeben. 
Das änd erte an d er Befristung des Angebotes nichts. Der Einzelrichter ha t zutreffend 
d a rauf hingewiesen, daß sich diese a llein schon aus der Bezeichnu ng «Sommer-Basar » 
ergibt, wodurch das Ende der Aktion auf spätes tens einen Monat b is zwei Monate nach 
Erscheinen der I nserate (2 1./22. J uli) fes tgelegt waL Außerdem war a us dem Hinweis 
auf die bevorstehende Verlegung des Versandhauses in das bereits fertiggestellte neue 
L agergebäude und die im Hinblick darauf angestrebte R eduktion d es Lagerbestandes 
zu schließen, daß es sich nicht um Dauerangebote handelte. Im übrigen ist nicht Voraus
se tzung, d aß d er Vorteil nur seh r kurzfristig gewährt werde. Auch eine länger dauernde 
Vergünstigung (z. B. für die Dauer eines M onates) kann vorübergehend sei n. 



Internationale Abkommen auf dem Gebiet des 
Gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts 

(vom 1.April 1970 bis 31.August 1970) 

Pariser Verbandsübereinkunft ( Stockholmer Fassung vom 14. 7.1967) 

Folgende Staaten haben ihre R atifikationsurkunde hinterlegt: Finnland 
am 8.Juni 1970 und die Vereinigten Staaten am 25. Mai 1970, alle beide 
mit der Erklärung, daß die Ratifika tion sich nicht auf die Artikel 1- 12 
beziehe; und die Bundesrepublik D eutschland am 19.Juni 1970 mit der 
Erklärung, daß sich die Ratifikation auch auf das Land Berlin beziehe. 

Folgende Staaten haben die Ratifikationsurkunde über den Beitritt zu 
diesem Ü bereinkommen hinterlegt: K anada am 26. März 1970 mit der 
Erklärung, daß die Ratifika tion sich nicht auf die Artikel 1- 12 beziehe; 
M alawi am 11. März 1970, und Tschad am 26.Juni 1970 mit der Erklä
rung, für di e Zwecke von Artikel 16 ( 14) der Klasse VII angehören zu 
wollen. 

Luxemburg hat am 20. März 1970 die Anzeige über den Wunsch hinter
legt, von den Bestimmungen des Artikels 21 (2) (a) der Stockholmer Fas
sung Gebrauch zu machen. 

Belgien und Frankreich am 20. M ai 1970 und Italien am 29. April 1970 
haben Anzeigen über den \Vunsch hinterlegt, von den Bes timmungen des 
Artikels 30 (2) der Stockholmer Fassung Gebrauch zu machen. 

Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Fabrik- und Handels
marken ( Nizzaer Fassung vom 15.7.1957) 

Ungarn hat am 31. M ärz 1970 erklärt, daß es die Bestimmungen von 
Artikel 3, Paragraph 1 für sich in Anspruch nehme. 

Die Niederlande, Belgien und Luxemburg haben angezeigt, daß das 
ganze Gebiet der drei Länder für die Zwecke des Madrider Abkommens 
und insbesondere die Artikel 3bis und 8 (2) (c), 8 (4), 8 (5) und 8 (6) als 
ein Land, Benelux, zu betrach ten sei. Diese Anzeige tritt auf den !.Januar 
1971 in Kraft. 
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Al/adrider Abkommen über die internationale Registrierung von Fabrik- und Handels 
marken ( Stockholmer Fassung vom 14.7.1967) 

Luxemburg am 20. März 1970, Frankreich am 20. Mai 1970 und Italien 
am 29. April J 970 haben Anzeigen über den Wunsch hinterlegt, von den 
Bestimmungen des Artikels 18 (2) Gebrauch zu machen. 

Die Bundcsrepu blik Deutschland hat ihre Ratifikationsurkunde am 
19.Juni 1970 mit der Erklärung hinterlegt, daß sich die Ratifikation auch 
auf das Land Berlin beziehe. 

Stockholmer Zusatzabkommen vom 14.7.1967 des Al/adrider Abkommens über die 
Unterdrückung falscher oder irreführender Herkunftsangaben vom 14. 4. 1891 

Die Bundesrepublik Deutschland hat ihre Ratifikationsurkunde am 
19.Juni 1970 mit der Erklärung hinterlegt, daß sich di e Ratifikation auch 
auf das L and Berlin beziehe. 

Stocklwlmer Zusatzabkommen vom 14 7. 1967 des Haager Abkommens über die inter
nationale Hinterlegung gewerblicher Al/uster oder Al/odelle vom 6.11 .1925 

Die Bundesrepublik Deutschland hat ihre Ratifikationsurkunde am 
19.Juni 1970 mit der Erklärung hinterlegt, daß sich die R atifikation auch 
auf das Land Berlin beziehe. 

Niz;:,aer Abkommen über die internationale Klassifikation von T1Varen und Dienst
leistungen (Stockholmer Fassung vom 14.7.1967) 

Die Bundesrepublik Deutschland hat ihre Ratifikationsurkunde am 
19.Juni 1970 mit der Erklärung hinterlegt, daß sich die R atifikation auch 
auf das Land Berlin beziehe. 

Belgien und Frankreich am 20. Mai 1970 und Italien am 29. April 1970 
haben Anzeigen über den vVunsch hinterlegt, von den Bestimmungen des 
Artikels 16 (2) Gebrauch zu machen. 

Lissaboner Abkommen über den Schutz der Ursprungsbezeichnungen und ihre inter
nationale Registrierung ( Stockholmer Fassung vom 14.7. 1967) 

Folgende Staaten haben Anzeigen über den \Vunsch hinterlegt, von 
den Bestimmungen des Artikels 18 (2) Gebrauch zu machen : Frankreich 
am 20. Mai 1970 und Italien am 29. April 1970. 

Weltorganisation für Geistiges Eigentum ( 0 MP I , Stockholm 1967) 

Folgende Staaten haben ihre Ratifikationsurkunde hinterlegt : Finnland 
am 8.Juni 1970, die Vereinigten Staaten am 25. Mai 1970 und die Bundes-
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republik Deutschland am 19.Juni 1970 mit der Erklärung, daß sich die 
R atifika tion auch auf das Land Berlin beziehe. 

Folgende Staaten haben die Ratifikationsurkundc über den Beitri tt zu 
di eser W eltorganisation hin terlegt: K anada am 26. März 19 70, Malawi 
a m 11. M ärz 1970 und Tschad am 26.J uni 1970. 

Folgende Staaten haben Anzeigen über den w ·unsch hin terlegt, von 
den Bestimmungen des Artikels 21 (2) (a ) Gebrauch zu machen: Luxem
burg am 19. März 1970, Belgien am 20. Mai 1970, Brasilien am 9. Juni 
1970, Frankreich am 24.April 1970 und Italien am 29.April 1970. 

(Mi tgeteil t von der R echtsab teilung der CIBA-GE I GY AG, Basel) 



Aus der Praxis des Auslandes 

Frankreich 

Erwerb des Markenrechts. Möglicher Z eitpunkt der B eschlagnahme und Verletzungs
klage 

Urteil des Tribunal de Grande Instance de Paris (3e Ch. ) vom 21.12 . 
1967 (Ann. 1968 No. 2, p. 120 ss.). 

Art. 8 des französischen M arkengesetzes vom 31. D ezember 1964 be
stimmt, daß das rechtsgültige D a tum der Registrierung einer Marke das
j enige der Hinterlegung sei. Das Gericht stellt fest, das R echt an der Marke 
würde - rückwirkend auf das Datum der Hinterlegung - erst mit deren 
R egistrierung begründet (Eintragung ins öffentliche R egister nach vor
gängiger Prüfung mit der Möglichkeit der Zurückweisung durch das Amt). 
D araus könne jedoch nicht geschlossen werden, daß den mit der Regi
strierung begründeten R echten gegenüber Dritten auch rückwirkende 
Kraft zukomme; eine M arke könne Dritten gegenüber erst nach erfolgter 
R egistrierung entgegengeh alten werden. Die lediglich auf einer Marken
hinterlegung basierende Beschlagnahme sei daher als nichtig zu erklären 
und die entsprechende V erletzungsklage mangels R echtstitels abzuweisen. 

Kanada 

Patentrecht. Z wangsliz enz auf Grunds. 67 (2) ( a) und ( b) Patents Act 

Entscheid des Commissioner of Patents vom 21.7 . 1969 (60 C .P .R. , 
p . 8 ss. ). 

Eine kanadische Firma, Inhaberin der exklusiven V ertriebsrechte in 
K anada für eine patentierte Tragtasche, die in den USA fabriziert und 
von dort importiert wurde, ersuchte auf Grund von s. 67 (2) ( a ) und (b) 
des Patentgesetzes um eine Zwangslizenz am Pa tent bezüglich der ge
nannten Tragtasche. 

Zur Ergänzung des Tatbes tands sei beigefügt , daß der Patentinhaber 
nach einem kommerzi ell erfolglosen Versuch der Tragtaschenfabrikation 
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in Kanada di ese in die USA verlegte und dabei eine besondere in Deutsch
land konstruierte Maschine mit großer Leistungsfähigkeit verwendete. 

Der Commissioner gibt, in Anwendung der Bestimmungen über die 
Nichtausübung einer patentierten Erfindung, dem Zwangslizenzgesuch 
statt, indem er erklärt, die Erfindung würde ohne hinreichenden Grund 
nicht in K anada in handelsm äßigem Umfange angewendet. Der Patent
inhaber habe keine konkreten Pläne, sondern bloß die Absicht, später ein
m al in Kanada zu fabrizieren , was zur Verweigerung des Zwangslizenz
gesuches nich t genüge, während die eine Zwangslizenz verlangende Firma 
die Herstellung in Kanada mit Hilfe einer weniger produktiven und billi
geren M aschin e beabsich tige. Der Einwand des Patentinhabers , der ka
nadische Markt schließe j egliche Operation mit Aussicht auf Profit aus, 
sei nicht beachtlich ; dieser U mstand stelle keinen hinreichenden Grund 
für die Nichtausübung dar. Der Commissioner stützt seinen Entscheid 
allein aufs. 67 (2) (a), wo von der Nichtausübung der Erfindung die R ede 
ist; lit. (b ) derselben Bestimmung, welche die Unterbindung der Ausübung 
des Pa tents durch Importe des patentierten Gegenstands aus dem Ausland 
gleichermaßen als Mißbrauch der Patentrechte qu alifiziert, erklä rt er in
folge des geringen Ausmaßes der Importe als nicht anwendbar. 

Österreich 

Patentrecht. Anstiftung (B eihilfe) zur Verletz ung eines Verwendungspatentes; 
§§ 8, 95 PatG; § 1301 ABGB 

Entscheid des OGH vom 14. 5. 1963 (Österreichische Blätter 1963, 
S. 65ff. ) . 

Die Klägerin ist Inhaberin von V erwendungspaten ten, welche die An
wendung eines bestimmten V\Tirkstoffes zur selektiven Vernichtung na
mentlich genannter Unkräuter zum Gegenstand haben. Die Beklag te ver
trieb ein H erbizid, welch es den in den Patenten der Klägerin genannten 
Wirkstoff enthält, mit dem Hinweis, daß dieses Produkt zur Bekämpfung 
der erwähnten Unkräuter geeignet sei. Das Gericht erkennt dahingehend, 
daß die Beklagte damit mi ttelbar di e Patentverletzung durch Dritte be
wirke . In einer solch eindeutigen Beihil fe zur Eingriffshandlung sei eine 
H andlung zu erblicken, die die Beklagte ebenso haftbar mache wie den 
Patentverletzer ; auch im Patentrecht haften Mittäter, Anstifter und Ge
hilfen für Paten teingriffe ebenso wie der unmittelbare Täter. 
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Vietnam 

Verletzungsklage auf Grund einer international registrierten l\1arke 

Entscheid des Appellationsgerichts von Saigon vom 20.10.1967. 

Eine schweizerische Firma hatte eine Marke beim Internationalen Bu
reau in Genf ordnungsgemäß international registrieren lassen. Anläßlich 
der von der Firma gegen eine verwechslungsfähige vietnamesische Marke 
angehobenen Verletzungsklage hat sich die erste Gerichtsinstanz als in
kompetent erklärt mit der Begründung, die Klägerin habe die vom viet
namesischen Gesetz zusätzlich geforderten Formalitäten für eine rechts
gültige Registrierung nicht erfüllt. Der Appellationsgerichtshof schützt 
diesen Entscheid mit dem Hinweis, die internationale Registrierung ent
hebe die Anmelderin nicht von den durch das nationale Recht (Gesetz 
Nr.13 /57) aufgestellten besonderen Formalitätsvorschriften. Eine solche 
Auffassung widerspreche Art. 4 MMA nicht; denn diese Bestimmung 
müsse im Zusammenhang mit Art. 2 PVU e gesehen werden, wo festgehal
ten sei, daß die Angehörigen der Verbandsländer denselben Schutz ge
nössen wie diejenigen des betreffenden Staates, vorausgesetzt die dem 
Inländer auferlegten Bedingungen und Formalitäten würden erfüllt. 

(Mitgeteilt von der Rechtsabteilung der CIBA-GEI GY AG, Basel) 



Buchbesprechungen 

Hahn, Dr. Jörg: D er Schutz von Erzeugnissen patentierter Ve1fahren. Band 18 
der Schriftenreihe des Max-Planck-Institutes für ausländisches und 
internationales Patent-, Urheber- und \Vettbewerbsrecht zum gewerb
lichen R echtsschutz; Carl H eymanns Verlag KG, 1968. 

Die rechtsvergleichende Arbeit untersucht Voraussetzungen und Umfang des Er
zeugnisschutzes auf Grund der erteilten Patente für Herstellungsverfahren und damit 
zusammenhängende Fragen. I n erster Linie wird die Rechtslage in den Ländern 
D eutschland, Österreich, Schweiz und Niederlande untersucht, wobei neben der ge
setzlichen Regelung weitgeh end auch die Literatur undjudikatur berücksichtigt werden. 
Im Anschlu ß hieran wird auch die prozessuale Frage der Beweislast und der Beweis
führung im R echtsstreit wegen V erletzung eines Patentes für ein Herstell ungsverfahren 
hinsichtlich der vier genannten Länder erörtert. 

In einem weiteren Teil werden die gleichen Fragen auf Grund der Gesetzgebung 
und R echtsprech ung der weiteren Lä nder Ita lien, Frankreich, Belgien, Großbritannien, 
wie auch der Vereinigten Staaten von Amerika geprüft und die R esultate der Prüfung 
verglichen. Und im letzten Teil wird die Berücksichtigung des Schutzes der Verfah
renserzeugnisse bei den Bestrebungen nach R echtsvereinheitlichung überprüft, wobei 
Art. 5 quarter der Pariser Verbandsübereinkunft in der Fassung der Konferenz von Lissa
bon, der Vorentwurf eines Abkommens über ein europäisches Patentrecht, der Entwurf 
eines gemeinsamen skandinavischen Patentgesetzes, und das Musterpatent für Entwick
lungsländer zugrunde gelegt werden. Anschließend erfolgt eine rechtsvergleichende 
Zusammenfassung und Wertung d er Resultate für alle überprüften Länderrechte, wie 
auch bezüglich der Vorschläge zur R echtsvereinheitlichung, die am Schluß in einen 
Vorschlag zur Neugestaltung und zur Neuformulierung ein es erweiterten Verfahrens
schutzes im deutschen R echt ausmündet. 

Die sorgfältige Untersuchung dient neben der wissenschaftlichen R echtsvergleichung 
im Blick auf künftige Rechtsgestaltung und R echtsangleichung weitgehend auch d em 
Praktiker, d em sie ermöglicht, den Schutzumfang von Patenten der genannten Länder 
für H erstellungsverfahren hinsichtlich des Schutzes des Verfahrenserzeugnisses zu be
stimmen und abzugrenzen. Die Arbeit zeigt auch, daß eine weitherzige Auslegung der 
gesetzlichen Vorschriften über den Erzeugnisschutz bei Verfahrenspatenten notwendig 
und gerechtfertig t ist, um den Inhaber eines Pa tentes über ein H erstellungsverfahren 
gegenüber den Inhabern von Sachpatenten nicht zu benachteiligen. Otto lrminger 
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Birrer Franz: Das Verschulden im lmmaterialgüter- und Wettbewerbsrecht. XXI 
178 Seiten. Universitätsverlag Freiburg/Schweiz, 1970. Fr. 22.- . 

Der Autor versucht, die für den Verletzungsprozcß wichtige Frage des zivilrecht
lichen Verschuldens im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht näher zu erläutern. 

Wenn diese Probleme im Obligationenrecht schon schwierig sind, wieviel mehr 
müssen sie es in noch weitgehend unbearbeiteten Spezialgebieten sein! Schadenersatz, 
Herausgabe des Gewinns, G enugtuung u.a. mehr sind Rechtsfolgen, die in ihrer Bedeu
tung für Spezialgebiete nie zu einer systematischen Bearbeitung in der Literatur, und 
schon gar nicht zu umfassender Beurteilung in der Judikatur gelangen. 
Der spezielle Teil der vorliegenden Arbeit zeigt diesen Sachverhalt sehr deutlich. Dem 
mit diesen Fragen Vertrauten wird nur das allzu bekannte bruchstückhafte Bild gezeigt, 
ohne daß aber die Möglichkeit aufgewiesen würde, die für die Beurteilung eines prak
tischen Falles notwendigen Kriterien zu finden. P. Griesinger 

Beilharz, ManJi-ed: Der Bühnenvertriebsvertrag als Beispiel eines urheberrechtlichen 
vVahrnehmungsvertrages. (Urheberrechtliche Abhandlungen des Max
Planck-Instituts für ausländisches und internationales Patent-, Urheber
und Wettbewerbsrecht, München, H eft 9.) C. H. Beck, München, 1970, 
XIV, S.110; DM 21.50. 

Der Bühnenvertriebsvertrag gestaltet die rechtlichen Beziehungen zwischen einem 
Urheber, der Werke schreibt, die in Theatern zur Darstellung gelangen sollen, und dem 
Vermittler, d er dafür sorgt, daß Theater diese Werke zur Aufführung übernehmen. 

Der Vermittler benutzt das Werk nicht unmittelbar. Er materialisiert es nicht selber, 
sondern sucht Veranstalter, insbesondere Theater, die das Werk aufführen. Zu diesem 
Zweck kann der Vermittler das vVerk in Worten oder Worten und Noten festhalten 
lassen , um dem V eranstalter die notwendigen Werkexemplare zur Verfügung zu halten. 
Neben den Theateraufführungen kann der V ermittler, wenn der Vertrag ihm die Be
fugnis dazu gibt, sich auch um das Senden und Vorführen des Werkes kümmern. 

BEILHARZ nennt diesen Vermittler «Bühnenvertrieb»; er erwähnt, daß er auch 
«Bühnenverlag» genannt wird. Diese Verbindung mit dem Begriff «Verlag» wird 
besser gemieden, weil der V erleger vor allem W erke wiedergibt, vervielfältigt und die 
Werkexemplare in den Verkehr bringt und nur nebenbei noch Dritten weitere Ben ut
zungen des Werkes vermittelt. Das, was die Haupttätigkeit des Bühnenvermittlers ist, 
obliegt dem Verleger nebenbei, und was der Bühnenvertrieb in den Mittelpunkt stellt, 
bleibt beim Verleger am Rande. 

Der Bühnenvertrieb erhält die ausschließliche Befugnis, das Werk zur Aufführung 
zu benutzen. Die Parteien sind sich jedoch darüber einig, daß der Bühnenvertrieb die 
Aufführung Dritten gestattet. Der Autor räumt dem Bühnenvertrieb eine ausschließ
liche Nutzungsbefugnis ein, die dieser selber gar nicht ausüben kann, die er in der Regel 
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auch nicht als solche weiterübertragen da rf; sondern nur dazu benützen soll, um Dritten 
kraft der vom Urheber erla ngten Verfügungsbefu gnis einfache Aufführungsrechte zu 
gewähren. 

Die Stellung des Bühnenvermittlers ist darin j ener der Verwertungsgesellschaften 
ähnlich, die die sogenannten nicht thea tralischen R ech te an Musikwerken verwalten. 

BEILHARZ legt dar, daß die rechtsdog matische Einordnung des Bühnenvertriebs
vertrags Mühe bereitet. Er si eht ihn als treuhänderischen \,Vahrnehmungsvertrag und 
beruft sich auf die deutsche Lehre. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, daß d er U r
heber nach deutschem oder österreichischem R echt dem Bühnenvertrieb die ausschließ
liche Aufführungsbefugnis einräumt und nach den andern Urheberrechtsgesetzen diese 
Befugnis vom G esamtrecht abspaltet und sie überträgt. D er Erwerb dieser Rechts
stellung ist dadurch nicht beeinträchtig t, daß der Bühnenvertrieb diese Befugnisse nicht 
selber nutzen, sondern die W erkbenutzung Dritten weiter einräumen kann und soll. 
Er kann denn auch Dritte, die das Werk im Rahmen der ihm eingeräumten ausschließ
lichen Befugnis widerrechtlich benutzen, aus eigenem R echt zur V erantwortung ziehen. 

Die Einräumung der Nutzun gsbefugnis ist der Mittelpunkt des Ver trages. Es gibt 
kein Wahrnehmungsrecht des Urhebers, das di eser von seinem Urheberrecht abspalten 
oder mit d em er es belasten könnte. Die Wahrnehmung der Interessen des Urhebers ist 
eine obligatorische Verpflichtung d es Bühnenver triebs. Auch darin liegt die Parallele 
zur R echtsstellun g der V erwertungsgesellsch aften . 

So gesehen erscheint die Konstruktion eines treuh änderischen \,Vahrnchmungsver
trages als eine überflüssige Erweiterung d es Urhebervertragsrechts. Die urheberrec ht
liche Dogmatik sollte sich bemühen, mi t möglichst wenigen Grundtypen von V erträgen 
auszukommen und diese den V erfügungsmöglichkeiten des Urh ebers über sein W erk 
a nzupassen . Die E igenart derj eweiligen Beziehungen kommt dann in d en obligatorisch en 
Rechten und Pflichten zur Geltung. 

BEILI-IARZ analysiert eingeh end die Interessen lage. Er zeigt im historischen Rückblick 
die Entwicklung des Bühnenvertriebsvertrages und er schildert anschaulich di e mannig
faltigen Variationsmöglichkeiten, die sich h eute aus den Benutzun gsmöglichkei ten er
geben. Das Studium seiner Schrift ist für alle, die sich in irgend einer Weise um die 
Verwertung von R echten an Bühnenwerken zu kümm ern haben, überaus nützlich. 

Dem Praktiker sind a uch di e drei Vorschläge für die Gestaltung des Bühnenvertriebs
vertrags im Anhang willkommen (Bühnenvertriebsverträge: a) « über ein sprachliches 
Bühnenwerk» ; b ) «über ein musikalisches Bühnenwerk» (normale Fassung); c) «über 
ein musikalisches Bühnenwerk» (ohn e V ervielfältigungsrecht für das l\1usikmaterial ) . 

D er Urheber tut j edoch gut daran , sich in § 8 das R echt vorzubehalten, die Beteili
gung an einem R echtsstreit abzulehnen. W enn er sich dazu entschließt, so sollte das 
Prozeßergebnis ausschließlich d em Bühnenvertrieb zugute kommen, da dieser das Risiko 
all ein trägt. Ebenso sollte dem Urheber das R echt zur selbständigen Klageerhebung 
eingeräumt sein , wenn der Bühnenvertrieb das Risiko nicht übernehmen möchte. 

Zur R echtsarnvendung ist in den drei Vorschlägen gesagt, daß im Z weifel deutsches 
Recht gelte. International-pri vatrechtlich sind Zweifel m eistens nicht zu vermeiden. 
Die gewählte Formulierung verlangt jedoch einen Vorentscheid d a rüber, ob ein Zweifel 
bestehe oder nicht. Der Vertrag ist damit unnötig mit einem schwierigen Problem be
lastet. Da als Gerichtsstand der Sitz des Bühnenvertriebs vorgesehen ist, sollte der Ver
trag a uch dem dort geltenden R echt unterstehen . Diese Regelung entspricht der in 
gerichtlichen Urteilen anerkannten und in der Lehre schon öfters vorgeschlagenen An
knüpfung beim Recht am Sitz d es Verlegers. A. Troller 
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Stern, Hermann].: Die T11eiterverbreitung von Radio- und Fernsehsendungen. Zur 
Frage ihrer urheberrechtlichen Zulässigkeit und praktischen Durchführ
barkeit. Zürcher Diss. 1970 (Zürcher Beiträge zur Rechtswissenschaft, 
NF H.343 ) . Zürich 1970 (Schulthess & Co. AG). 135 S. Fr.22.-. 

Die Frage der urheberrechtlichen Zulässigkeit der Weiterverbreitung von Radio
und Fernsehsendungen ist insbesondere im Hinblick auf Gemeinschaftsantennen be
deutsam, mit denen bekanntlich Rundfunkprogramme des In- und Auslandes an ein
zelne oder an eine Vielheit von Adressaten weitergeleitet werden können. Abgesehen 
von ästhetischen und finanziellen Momenten li egen der entscheidende Vorteil und die 
besondere Attraktivität solcher Übermittlungsstationen darin, daß sie geeignet sind, 
einen optimalen Empfang zu siche rn und Sender zu erreichen, die sonst nicht oder 
qualitativ viel schlechter empfangen werden könnten. 

Da heute in unserem Land solche Gemeinschaftsantennen wie Pilze aus dem Boden 
schießen, behandelt die vorliegende Dissertation eine sehr aktuelle Frage, um nicht zu 
sagen ein « heißes Eisen». 

Für die Frage der urheberrechtlichen Zulässigkeit der W eiterverbreitung von Rund
funksendungen über Gemeinschaftsantennen sind Art. 12 Abs. 1 Z iff.6 des Urheber
rechtsgesetzes und Art. 11 bis Abs. 1 Ziff. 2 der Rev. Berner Übereinkunft maßgebend. 
Danach besitzt der Urheber das ausschli eßliche R echt, das durch Rundfunk gesendete 
Werk mit oder ohne Draht öffentlich mitzuteilen , wenn diese Mitteilung von einem 
anderen als dem ursprünglichen Sendeunternehme n gesendet wird. Für eine solche sog. 
Weitersendung beda,-f es somit der Zustimmung des Urhebe rs und es entsteht eine zu
sätzliche Entschädigungspflicht. Kardinalfrage ist demnach , ob man bei einer Gemein
schaftsantenne von einem « andern Sendeunternehmen» sprechen und ob man die 
Weiterverbreitung als «öffentlich» bezeichnen kann. Es geht mit andern Worten darum, 
ob eine Gemeinschaftsantenne die Funktion eines eigentlichen Rundfunksenders erfüllt , 
oder ob sie vielmehr als qualifizierte Empfangsanlage angesehen werden muß. 

HERMANN J. STERN kommt nun in seiner Dissertation nach einem primär auf die 
technische, soziologische und wirtschaftliche Bedeutung von Gemeinschaftsantennen aus
gerichteten Einleitungskapitel (S. 25 ff.) aufgrund einer umfassenden Auslegung der 
erwähnten Rechtsquellen hinsichtlich d es Kriteriums des «andern Sendeunternehmens» 
zum Schluß, eine urheberrechtliche Erlaubnis sei dann erforderlich, wenn die Verbreitung über die 

im Vertrag zwischen Urheber und ursjJrünglichem Sendeunternehmen umschriebene Sendeerlaubnis 

hinawgeht, d. h. insbesondere dann, wenn die Verbreitung den Versorgungsbereich des 11rsjJrüng
lichen Senders überschreitet (S.67f) . Der Begriff des «andern Sendeunternehmens» sei 
nicht technischer Natur, sondern ein juristisches Mittel, um die erl aubte öffentliche 
Mitteilung - die dem ursprünglichen Vertrag zwischen Urheber und Sendeunternehmen 
entspricht - abzugrenzen gegenüber einer unerlaubten Ausnützung, die über den Ver
trag hinausgeht (S. 63). Diese Auslegung ist sicher vertretbar; es ist aber immerhin 
darauf zu verweisen, daß die Konventionsmaterialien der Berner Übereinkunft in dieser 
Frage nicht völlig eindeutig sind. 

Da bei der Berechnung der Senderechtsentschädigungen in der Regel auf die Anzahl 
der «belieferten» Konzessionäre abgestellt wird (S . 70), kann auf Grund d er erwähnten 
Auslegung des Verfassers gefolgert werden, daß z.B. der Betriebsinhaber einer schwei
zerischen Zentralantenne, an der eine oder mehrere Ortschaften angeschlossen sind, 
sicher dann die Erlaubnis des oder der Urheber einholen muß, wenn nicht ein Programm 
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der SRG, sondern dasjenige eines a usländischen Senders übernommen und weiter
verbreitet wird (fa lls j ene Urheber dem ausländischen Sendeunternehmen nur die Aus
strahlung in dessen Versorgungsbereich gestattet ha ben ). 

Nach STERN ist unter Umständen auch im Bereich des örtlich zuständigen Senders 
die Zustimmung des U rhebers erforderlich, und zwar selbst da nn , wenn die T eilnehmer 
di e Sendungen a uch ohn e Anschlu ß an das V er teilern etz (z.B. d er Rediffusion ) mit 
normalen Empfangsgeräten empfan gen könnten, falls nämlich di e W eiterverbreitung 
über das betreffende Verteilernetz nicht durch d en Vertrag zwischen Urheber und 
ursprünglichem Sendeunternehmen gedeckt ist (S.68f.). 

In d iesem Zusammenhang kan n man sich a ll erdings doch die Frage stellen , ob der 
von STERN vertretene Grundsatz nicht insofern eingeschränkt werden müßte, a ls immer 
da nn keine Zustimmung des Urhebers erforderlich sein sollte, wen n eine Gemeinsch a fts
antenne nur zum qu a litativ bessern Emplang di ent , d. h . wenn eine Sendung des In
oder Auslandes (d es eigenen oder eines andern V ersorgungsbereiches) auch mit einer 
indiv iduellen Antenne - wenn a uch qualitati v schlech ter - empfangen werden ka nn. 
Obwohl STER:--1 ein e solche Schranke a usdrücklich a bl ehnt (S. 69), muß man sich doch 
ernstha ft fragen, ob der V erfasser hier n icht zu we it geht und ob m a n in solchen Fällen 
noch von ein er W eitersendung sp rechen kann. Bei An erkennung einer derarti gen Ein 
schränkung würden die Grundsä tze des Verfassers nur in solchen Fällen relevant, wo 
ein e G em einsc haftsan tenne Sendungen aus ein em fremden Versorgungsbereich zugäng
lich macht, die mit ein er individuell en A ntenn e nicht oder un akzeptabel schlec ht emp
fangen werden können. Eine solche Lösung könnte materiell sehr befri edigen. 

Andere Kriterien, die ebenfalls schon zur Zu ordnung von Gemeinschaftsantennen 
zur Sende- oder Empfangsseite a ngewandt wurden, betrachtet STERN als urheberrecht
lich nicht releva nt (z.B. die Anza hl der Abonn en ten eines Untern ehmens, die R eich
weite einer Anlage, die G ewcrbsmäßigkeit, die Tatsache der Prog rammkontrolle und 
der personellen Überwachung) (S . 69) . U nerheblich ist es auch, ob die vVeiterverbrei
tung mit oder ohne Draht erfolgt (S. 62, 64), obwohl zu Unrecht immer wieder die Auf
fass ung vertreten wird, daß sog. K leinumsetzer a us urheberrechtlichen Gründen nicht 
zugelassen werden könnten, während dem Betrieb von drahtgebundenen Gemeinschafts
an tennen rechtlich nichts im W ege stehe. 

All das G esagte ist aber nur d a nn relevant , wenn die Weitersendung mittels Gemein
sc haftsantenne a ls öffentlich bezeichnet werden kann. HERMANN J. STERN neigt in diesem 
Zusammenhang zur l\1einung, daß der öffentlich en Aufführung ein es W erkes und der 
öffent lichen W eiterverbreitung mittels Rundfunk d er gleiche Öffentlichkeitsbegriff 
zug runde liege. D emnach müsse man von öffentlich sprechen , wenn sich das Publi kum 
a us Personen zusammensetze, di e unter sich in kein er näh ern Beziehung stehen (S . 72) . 
Er wendet sich somit (de lege lata) gegen die Annahme einer gesteigerten Öffentlich
keit . W enn sich meh rere Familien an einer Gem einschaftsan tenn e anschließen, werde 
eine öffentl iche Mittei lung meist anzunehmen sein. Diese auf die heu tige L ehrmeinung 
abges tützte Schlußfolgerung dürfte im Zusammenhang mit den andern Ergebnissen der 
Dissertation die Konsequenz ha ben, daß viele Inhaber von Gem einschaftsantenn en 
gegenüber den Urhebern an sich oft «einwilligungspflichtig» und entschädigungspflich
tig wären. Vergleichsweise sei immerhin noch auf eine kürzlich erschienene vielbeachte te 
Arbeit des j ust iti ars einer deutschen Rundfunka nstalt ve rwiesen, d er - selbstverstä ndlich 
a uf die deu tsche R echtslage bezogen - bei einer Teiln ehmerzahl von unter 100 noch 
nicht von einer Öffentlichkeit spricht (N EUFISCI-I ER) . R echtspolitisch könnte m a n sicher 
a uch für die Schweiz ein e solche Lösung diskutieren. 
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Ein weiterer interessanter Aspekt, d en STERN in seiner Arbeit beleuchtet, ist die 
Struktur der heutigen kollektiven Urheberrechtsverwaltung, mit d er die Weiterver
breitung von Rundfunksendungen, insofern sie urheberrechtlich relevant ist, unter dem 
G esichtspunkt der praktischen Durchführbarkeit nicht zufriedenstellend erfaßt werden 
kann (S. 105ff. ) . Denn dem weitersendenden Unternehmen ist es m eist nicht möglich , 
den Namen der Urheber der weiterverbreiteten W erke zu kennen. Diese Namen sind 
höchstens dem ursprünglichen Sendeunternehmen bekannt (S.113). Zudem läßt nur 
ein Teil der Autoren und nur für bestimmte Werkkategorien ihre R echte durch V er
wertungsgesellschaften verwerten. D er SUISA z.B. sind grundsätzlich zur Zeit nur 
Komponisten angeschlossen und nur bezüglich d er sog. « kleinen » R echte. Insbesondere 
fehlt in der Schweiz immer noch ein e eigen tliche Verwcrtungsgesellschart für R echte 
an literarischen Werken (S.111). D emzufolge ist es für den Inhaber einer urheberrecht
lich relevanten Gemeinschaftsantennena nlage zur Zeit - selbst wenn er noch wollte -
weitgehend unmöglich , a lle ihm namentlich meist unbekann ten Autoren abzugelten. 
Desha lb bespricht der Verfasser abschließend zwei denkba re l\1odelle für einen prakti
kablen Erwerb der für Sendung und Weitersendung benötigten R echte (S. 127 ff. ) . 
Danach sollten entweder die primären Sendeunternehmen die Vermittlerrolle zwischen 
Urheber und W erkverm ittler übernehmen (indem sie auch die Weiterverbreitungsrechte 
erwerben und diese später a btreten) oder alle berechtigten Urheber sich zu r kollektiven 
V erwaltung ihrer R ech te zusammenschli eßen . 

Die gründliche Arbeit von HERMANN J. STERN, die sich insbesondere auch durch die 
zahlreich en rechtsvergleichenclen Ausführungen auszeichnet, wird sicher ein erhebliches 
Echo finden, da sie auf einem sehr aktuellen Gebiet urheberrechtliche Akzente setzt, 
die viele - insbesondere a lle Personen, die sich mit Gemeinschaftsantennen befassen -
unmittelbar berühren. Sie ve rdient aber auch wegen ihrer grundsätz lichen Bedeutung 
das Interesse a ll derer, di e sich praktisc h od er theoretisch-wissenschaftlich mit materiellen 
Urheberrechtsfragen und eiern Problem der kollektiven Verwaltung im Urheberrecht 
im Hinblic k auf die sich rnsch weiterentwickelnde moderne Vermittlungstechnik - man 
d enke etwa an das K abelfernsehen, Satellitenübertragungen und Kasset tenfernsehen -
beschä ftigen. F. Riklin 


