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ZUM GEDENKEN AN DR. ADOLF STREULI

Schon wieder ist in unserer Redaktionskommission eine Liicke durch
den Tod eines Mitgliedes entstanden. Am 4. Mirz 1970 starb, wenige
Tage vor seinem 72. Geburtstag, an einem Herzschlag Dr.iur. Adolf
Streuli, Rechtsanwalt, Feldmcilen.

Adolf Streuli, geboren 1898 in Zirich, wandte sich nach der im Jahre
1917 bestandenen Matura dem Studium der Rechte an der Universitit
in Lausanne und spiter an jener von Zirich zu, wo cr im Frihjahr 1923
mit dem Pridikat «summa cum laude» als Doctor iuris utriusque ausge-
zeichnet wurde.

In den folgenden Jahren war es ihm dann vergonnt, auf mehreren Bil-
dungsreisen die Kulturkreise Deutschlands, I'rankreichs, Englands und
Italiens kennenzulernen, wo er sich besonders in Kiinstlerkreisen heimisch
fihlte.

Nach diesen Wanderjahren und nach der Praxis bei zwel Anwiélten
sowie auf Gerichten in Ziirich erwarb Adolf Streuli im Jahre 1926 das
Patent eincs zlircherischen Rechtsanwaltes. Seinen personlichen Necigun-
gen — insbesondere dem Drang nach Freiheit — folgend, entschlof er sich,
aufgrund eines von der « GEFA», Gesellschaft fiir Auffithrungsrechte, er-
teilten Mandates, den selbstindigen Anwaltsberuf auszuiiben. Dies ver-
langte seincn bedingungslosen nationalen und internationalen Einsatz im
Dienste der geistig Schaftfenden auf der Basis des praktisch und organisa-
torisch noch auszubauenden Rechtes der Urheber an ihren Geisteswerken.

Auf diese Weise hat Adolf Streuli in mehr als 35jdhriger Arbeit dic
heutige « SUISA, Schweizerische Gesellschaft der Urheber und Verleger»




aus klcinsten Anfingen zu der heutigen gesicherten und Achtung gebicten-
den Stellung gefithrt. Es haben sich dabei nicht nur organisatorische Pro-
bleme gestellt, dic cr in vorbildlicher Weisc zweckmiBig gelost hat. Gleich-
zeitig muB3te cr ein Ncetz von Gegenscitigkeitsvertragen mit auslindischen
Gescllschaften aufbauen und, nach der Unterstellung der SUISA unter
das Verwertungsgesetz von 1940, das Tarnifwerk schaffen und vor der
Eidg. Schicdskommission verteidigen, das der Gesellschaft zu den héchst
respektablen Einnahmen verholfen hat, welche sic heute verzeichnen kann,
Diese Ergebnisse konnte cr nur errcichen durch cinen restlosen Einsatz
seincs grofBen Wisscns, sciner Tatkraft und seines Weitblicks.

1962 hat Dr. Streuli dic Leitung der SUISA an jiingere, von ihm gut
geschulte Krifte abgegeben. Geblicben ist ihm aber sein Interesse an der
Entwicklung des Urhcberrechtes auf nationalem und internationalem
Plan. Und bis in die jingste Zeit hat er als Mitglicd der Expertenkommis-
sion fiir dic Revision des schweizerischen Urheberrechtes cine grofie Rolle
gespiclt.

In unsercr Redaktionskommission hat Adolf Streuli seit dem Jahre 1950,
also wihrend zwei Jahrzchnten, mit grofftem Eifer mitgearbeitet und dabei
vor allem in der Spartc « Urlicberrecht» mit den thm cigenen Sach- und
Fachkenntnissen die Interessen der Schweizerischen Vereinigung fir Ur-
heberrecht vertreten.

Wenige Wochen vor seinem Tod hat Adoll Streuli den schon frither
gedullerten Wunsch wiederholt, in der Redaktionskommission ersetzt zu
werden. Wir dachten nicht, daf3 uns so bald ein endgiiltiger Abschicd von
ihm bevorstand. Dic Redaktionskommission traucrt um einen wertvollen,
lichenswiirdigen Menschen. Unscren Dank fiir alles, was cr fir uns getan
hat, und die Erinnerung an seine hervorragende Personlichkeit werden

wir thm stets bewahren.

P.RENFER




Rapport annuel

présenté au Groupe suissc de I’ Association internationale
pour la protection de la propriété industrielle (AIPPI)
par son président, M. PIERRE JEAN POINTET,
lors de assembléc générale du 18 mars 1970, a Zurich
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Ainsi quc je 'avais relevé — tout en le remerciant — dans mon rapport
de I'année dernierc, M. GEorcrs DERIAZ, aprés une collaboration de 26
ans, s'cst retiré de notre Comité a I’occasion de I'assemblée générale du 27
mars 1969. Cette derniere a élu pour le remplacer M. GavyrLorp KIRKER,
ingénicur-conscil a Geneve. D’autre part, M. Hans LEUENBERGER, secré-

tairc-caissier de notre association depuis 1960, a manifesté le désir d

étre

déchargé de cette fonction, que le Comité a confiéc a M. E. JuckeR, Dircc-
teur de Sandoz SA, a Bale, a partir du 16 octobre 1969. Je nc veux pas man-
quer de remercier M. LEUENBERGER dc tout ce qu’il a fait cn sa qualité

de secrétaire-caissicr tant pour le Groupe suisse de PAIPPI que pour v

otre
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président, qu’il a déchargé de nombreux travaux. M. LEUENBERGER est
heureusement resté membre du Comité.

Des modifications sont également intervenues dans la délégation du
Groupe suisse au Comité exécutif de PATPPT. MM. G. KirkEr et O.LAR-
DELLI ont remplacé MM. G.Dgriaz et O.SCHLUETER, démissionnaires;
je remercic ces derniers des efforts et du temps qu’ils ont consacré a la
représentation de notre groupe sur le plan international. A la suite d’une
modification des statuts, le Groupe suissc a cu la possibilité d’avoir deux
représentants de plus au Comité exécutif de PATPPI. Votre Comité¢ a
désigné MM. E.Jucker et D. Mabpay, Directeur-adjoint de la Société
des produits Nestlé, a Vevey; ce dernier avait déja eu I’occasion a plusicurs
reprises de participer en tant quc suppléant aux réunions du Comité exé-
cutif.

Le Comité du Groupe suisse s’est réuni durant 'année a4 deux reprises:
une premiére séance, qui a cu licu a Bale le 13 novembre 1969, a permis
avant tout de préparcr la réunion cxtraordinaire du Conseil des Présidents
tenue a La Haye du 8 au 10 décembre 1969 et consacrée cssentiellement
au Plan PCT des BIRPI ainsi qu’a la question du prélévement éventuel
par les BIRPI de taxes de priorité, a celle du brevet européen et aux pro-
blémes a ’ordre du jour du Comité exécutif de Madrid. Jaurai I'occasion
de revenir sur ces différents points.

Le Comité a tenu une seconde séance ce matin méme, afin de régler
diverses affaires administratives.

Nous avons eu au cours des douze dernicrs mois deux séances de travail:
le 27 mars 1969, a la suite dec I'assemblée générale, afin de terminer 'exa-
men du premier avant-projet de nouvelle loi sur les marques, et le 2 mars
1970 pour préparer les rapports sur les différentes questions qui seront
examinées par le Comité exécutif de Madrid.

Les groupes de travail constitués au cours de ces derniéres années pour
étudier des questions particuliéres ont continu¢ leurs activités. Il en est
ainsi de la Commussion pour Iétude du Plan PC'T, dont la présidence, a la suite
du déces de M. W.WINTER, a été confiée a M. CHRISTIAN SORDET, de la
Société des produits Nestlé, & Vevey. Cette commission a établi un rapport
qui a été envoyé a tous nos membres. Le Comité a décidé d’étendre son
domaine d’activité et I’a chargée de suivre également les travaux relatifs
au brevet européen.

Le groupe de travail Protection des modéles d’utilité et petites inventions, pré-
sidé par le Prof. E. MARTIN-ACHARD, a élaboré un projet de résolution
que les membres ont requ tout récemment et le groupe de travail Les dis-
positions de la Convention de Paris concernant la concurrence délopale, présidé par
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Me Jagues GUYET, a ¢galement condensé le résultat de ses travaux dans
un rapport distribué a nos membres. Ces deux questions seront cxaminées
lors d’une prochaine séance de travail.

Quant au groupe de travail La protection de droits non protégés par les brevets,
présidé par M. Hans Marr, il ne pourra reprendre I’étude des questions
confiées a son examen que lorsqu’on connaitra la suite donnée au projet
du Burcau fédéral de la propriété intellectuclle d’cxaminer 'opportunité
d’élaborer unc loi générale sur ce qu’on a coutume d’appeler le « Leistungs-
schutz» ou la «protection de la prestation de haute qualité» (cf. & ce sujet
mon Rapport annuel a ’assembléc générale du 27 mars 1969, Revue suisse
de la propriété industrielle et du droit d’autcur, 1969, p.8-9).

I’AIPPI a constitué ces derniéres années deux commissions dans lcs-
queclles notre groupe est représenté: la premiere s’occupe de Iharmonisation
du droit véprimant la concurrence déloyale dans les pays de la Commission éco-
nomiquc pour "Europe (CEE); elle est présidée par le Prof. F. K. BEIER
(République fédérale d’Allemagne) ct M. H. R. Gycax, Directcur-adjoint
de Sandoz SA, Bale, participe a scs travaux. La seconde commission, pré-
sidée par M. Jorge O’FARREL (Argentine), traite de la propriété indusirielle et
les pays en voie de développement; M. E. JUCKER y représentc notre association.

La «Revue suisse de la propriété industriclle ¢t du droit d’auteur» a
paru comme d’habitude en deux numéros. Je ne veux pas manquer de
remercier tous les membres de son comité de rédaction ct en particulicr
M. Peter RENFER, son président. C’est en effet a leur travail et a leur
dévouement que notre Revue doit de conserver son niveau scientifique
élevé, qui fait honneur a notre association.

Le nombre de nos membres ne cesse de s’accroitre, ce qui témoigne tout
a la fois de la vitalit¢ de notre association et de Pintérét croissant attaché
a la protection des droits de propriété industrielle. Notre groupe, avec
281 membres, est 'un des plus importants de I’AIPPI.

Le Congrés de Venise

Le principal événement de 'année 1969 pour PAIPPI a naturellement
ét¢le Congres de Venise, qui §'est tenu du 9 au 13 juin. Cette manifestation,
remarquablement bien organisée, a cu un succes éclatant. Presque tous
les groupes nationaux étaient représentés par de nombreux délégués, qui
prirent une part active aussi bicn aux délibérations qu’aux diverses ré-
ceptions offertes par le Groupe italicn. Le Groupe suisse n’a pas failli a
la tradition: proportionnellement au nombre dc ses membres, sa partici-
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pation a été trés forte et ses délégués se sont distingués par leurs interven-
tions. Votre président a d’autre part cu honneur de présider la séance
pléniére consacrée a 'unification du droit des marques. Je ticns ici cncore
a remercier chaleureuscment le Groupe italien et en particulier son pré-
sident, M. Marro LuzzaTi, ainsi que tous ceux qui ont pris unc part
active a 'organisation du Congres.

Le compte-rendu officiel du Congreés (Annuaire 1969 IT) donnant tous
renseignements sur cc qui s’est passé a Venise, je puis m’y référer sans entrer
dans les détails. Vous me permettrez cependant de rappeler quelques
points importants.

Dans le domaine de l'unification du drott des marques, vous vous souviendrez
qu'une définition de la marque avait été adoptée au Congrés de Berlin
(cf. Annuaire ATPPI 1963, p. 35) et qu'un accord était intervenu au Con-
grés de Tokyo (1966) en ce qui concerne le mode d’acquisition du droit
ala marque (cf. Annuaire ATPPI 1966 II, p. 18-20). Le Congrés de Venise,
sur la base d’un texte préparé par le Comité exécutif d’Helsinki (cf. An-
nuaire 1967 111, p.60) a adopté une résolution qui rctient les principes
suivants en ce qui concerne la question controversée de Iincontestabilité de
Ienregistrement (question 23 A):

L’enregistrement et 'usage d’une marque enregistrée nc deviendront
incontestables & ’égard de droits acquis antérieurement par des tiers que
si Penregistrement a été effectué de bonne foi, s’il a été publié ou si un
recours a été possible pour les titulaires de droits antérieurs. En outre,
un délai de cing ans doit s’étre écoulé depuis la publication de ’enregistre-
ment et la marque doit avoir été utilisée pendant une durée suffisantc ou
un délai d’un an doit s’étre écoulé a compter d’une notification faitc aux
titulaires de droits antérieurs. Cette notification doit permettre de reven-
diquer P’incontestabilité sans attendre I’expiration du délai de cinq ans ct
sans avoir a faire usage de la marque avant la fin du délai.

L’incontestabilité ne fera naturellement pas obstacle a ’'annulation de
la marque pour d’autres motifs que ceux découlant de Pexistence d’une
marquc antérieure, par exemple pour défaut d’'usage. Quant au titulaire
du droit antérieur, il conscrvera la faculté d’user de son droit a la marque
et de Popposer a des tiers.

La solution proposée par le Congres de Venise entraine naturellement
le risque que deux marques identiques coexistent et soient utilisées pour
des produits identiques ou analogues par des titulaires différents. Le con-
sommateur pourrait ainsi étre induit en erreur. Pour éviter une éventuelle
confusion, née de I'incontestabilité attribuée a une marque postérieure,
la résolution adoptée réserve aux lois nationales la possibilité de prévoir
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que lc juge pourra imposer des mesures de différenciation concernant les
conditions d’utilisation de la marque devenuc incontestable ou de la mar-
que antérieure ou cncore des deux marqucs.

Le Groupe suisse dans sa majorité ¢tait favorable & I'incontestabilité de
la marque. La solution donnée au probleme par le Congres de Venise cst
de nature a lui donner satisfaction. Encore faut-il, bien entendu, que les
lois nationales s’en inspirent.

La question de la protection du nom commercial (question 41 A) a fait I'objct
d’un réglement particl {cf. Annuaire 1969 11, p. 153 et 166). Le Congrés
a en effet adopté un certain nombre de principes en vue d’établir un régime
commun de protection minimum : le nom commercial a ¢ét¢ défini comme
unc désignation distinguant unc entreprise de production, de vente ou
de services. Ce nom doit faire objet d’un droit exclusif pouvant étre acquis
par Pusage ou par un cnregistrement. Le nom commercial notoire doit
en outre étre protégé contre son emploi pour désigner des entreprises ayant
des objets différents lorsqu’un préjudice en résulte pour Payant droit.
Etant donn¢ les divergences de vucs importantes sur les autres points
examinés soit par le Comité cxéeutif d’Helsinki (cf. Annuaire 1967 111,
p-50) soit par les rapports des groupes nationaux pour lc Congres de
Venise (cf. Annuairc 1968, p.233-286), lc Congrés a décidé que I’étude
de la question scrait poursuivie, notamment en ce qui concerne ’extension
de la protection accordée a un nom commercial connu ou ayant acquis
une ccrtaine réputation dans lc pays considéré sans v étre utilisé ou en-
registré. Unc éventuelle réforme de Iart. 8 de la Convention de Paris scra
égalcment examinée.

Les autres questions traitées a2 Venise n’ont pas pu faire 'objct de réso-
lutions, étant donné les opinions divergentes qui se sont manifestées. Cest
ainsi que le Congres a renvoyé au Comité exéeutif pour étude en vue d’un
prochain Congrés les questions concernant les inventions d’employés (question
40 A), le certificat &’ auteur d’invention (question 42 A), les effets de la territorialité
des droits de marque en cas d’importation non autorisée de produits (question 47 A)
et Papplication des art.2 et 15 de la Convention de Paris (question 48 B relative
a P«ouverture» d’une convention ct a son accessibilité).

Ces diverses questions ayant fait I'objct de propositions concrétes de la
part du Comité exécutif d’Helsinki (cf. Annuaire 1967 111), le moins qu’on
puissc dire, c’est que les participants aux congres de notre Assoclation nc
s’en laissent pas imposcr ct entendent user de leur droit de se prononcer
librement! On peut, il est vrai, aussi cn tirer la conclusion qu’en raison du
grand nombre de congressistes — certaines séances de travail réunissent
plus dc 400 personnces — toutes les propositions nouvelles par rapport aux
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textes suggérés par le Comité exécutif ouvrent la voie a unc discussion au
cours de laquelle des idées trés différentes les unes des autres sont émises,
qui n’ont fréquemment pas fait I’objet d’un examen préalable au scin des
groupcs nationaux et qu’il n’est guere possible, dans le peu de temps a
disposition, de ramener & un commun dénominatcur sous la forme dun
compromis acceptable pour la grande majorité.

Le Congres de Venise a également été ’occasion d’une révision partielle des
statuts de " AIPPI, qui a porté sur deux points principaux: tout d’abord les
pouvoirs du Comzlé exéeutif ont été élargis et les groupes nationaux impor-
tants auront & I’avenir davantage de représentants que jusqu’ici. 11 est
devenu nécessaire de donner au Comité cxécutif de nouvelles attributions
pour tenir compte de I'évolution rapide de la situation dans lc domaine
de la propriété industriclle. I’AIPPI nc s’occupe plus, comme par le
passé, essentiellement de préparer les révisions de la Convention de Paris
et des arrangements particuliers. Elle doit sc préoccuper des problémes de
I’heure tels que ceux concernant le Plan PCT et la Convention établissant
un brevet curopéen. D’autre part, le rythme des congres, qui depuis 1960
se tiennent tous les trois ans, nc permet pas a PAIPPI d’attendre que des
résolutions aient été adoptées lors de tclles manifestations pour prendre
position.

Les réunions du Comité exécutif sont du reste aussi trop cspacées ~ puis-
qu’elles se tiennent également tous les trois ans, soit 'année aprés un con-
grés — pour pouvolr faire entrendre la voix de I’AIPPI toujours au bon
moment. C’est bien pourquoi depuis 1957, les présidents se sont réunis a
intervalles irrégulicrs, lorsque les questions a examiner nc souffraicnt pas
de retard, en une Conférence des Présidents. Celle-ci a été institutionalisée
a Poccasion de la révision des statuts intervenue au Congres de Venise.
Sous le nom de Conseil des Présidents, un organc de ’AIPPI a été créé, dont
les principales attributions sont de¢ conseiller le Burcau de 1’ Association,
d’exécuter les missions qui lui sont confiées par ’Assemblée générale et
le Comité cxécutif, d’établir 'ordre du jour des réunions du Comité exé-
cutif et éventuellement de 1’Assemblée générale ct, en cas d’urgence,
d’adopter des résolutions ou des veeux au nom de I’ Association.

Etant donné la révision particlle des statuts, et indépendamment de
toutes les autres questions traitées, [e Congrés de Venise peut étre considéré
comme une étapc importante dans la vie de PAIPPI en général et dans
les possibilités de s’exprimer ct de faire connaitre ses avis en particulier.

Au cours du Congres, le Comité exéeutif s’est réuni comme de coutume
a deux reprises afin en particulier dc régler un certain nombre d’affaires
administratives et de discuter du programme de travail de 1’ Association.
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D’autre part, une Conférence des présidents — la derniére sous ce titre — a
siégé pour examiner le Plan PCT des BIRPI, pour établir le programme
dc travail du Comité exécutif de Madrid et mettre au point le projet de
modification des statuts préscnté pour adoption au Congres réuni en As-
semblée générale.

Lors de la séance de cléture, le Congres a accepté a 'unanimité I'invi-
tation faite par le Groupe mexicain de tenir le prochain Congrés a Mexico-
City en 1972 et M. Antonio Ruiz GALLINDO jr., industriel mexicain, a été
élu président de I’ AIPPI pour les trois prochaines années.

Quatre nouveaux membres d’honncur de AIPPI ont été désignés: le
président sortant dc I’Association, M. Grovannt Acenerrr (Italie) et le
rapporteur général, M¢ PauL MATHELY, ainsi que M. RicHARD MosgEr
voN Firseck (République fédérale d’Allemagne) et M. ReimnuoLp ConN
(Israél).

Enfin, ¢n vue de seconder le rapporteur général, M¢ Paur MATHELY,
et le secrétairce général, M. Ruporr Brum, I’Assemblée a élu comme assis-
tant du premier M¢ GeorrFrovy GAULTIER (France) et comme assistant
du second M. ALFRED BrINER (Suisse). Je les en félicite tous deux, et parti-
culierement M. BRINER, qui est un membre dévoué ct actif du Groupe
suisse.

Les réunions de La Haye et de Munich du Conseil des Présidents

A peine créé en tant qu’organc de PAIPPI par les nouveaux statuts, le
Conseil des Présidents s’est réuni 2 La Haye du 8 au 10 décembre 1969. Il
s’est essentiellement occupé du Plan PCT et il a réaffirmé 'opinion déja
exprimée précédemment (cf. Résolution de la Conférence des Présidents
de Buenos Aires, Annuaire AIPPI 1968, p.25) que le systéme de recherches
devrait étrc centralisé auprés d’un organe unique sous autorité interna-
tionale.

Selon toute vraisemblance, cette proposition pourtant sage et logique
ne sera pas acceptée, du fait qu'un systeme décentralisé est d’ores et déja
prévu. Le Conseil des Présidents a toutefois rappelé que les deux conditions
sulvantes devaient étre réunies pour une éventuelle acceptation de la dé-
centralisation: a) ce systéme devrait n’étre que provisoire ct transitoire et
b) le principe du systéme centralisé devrait expressément étre inscrit dans
le Traité; le Comité de coordination qui est prévu devrait en particulier
avoir pour tache de préparer et de réaliser la centralisation de la recherche
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(cf. résolution de la Conférence des Présidents de Zurich, Annuaire AIPPI
1969 11, p.40).

Le Conseil des Présidents de La Haye a en outre pris connaissance des
propositions des BIRPI visant d’une part a reviser ’Arrangement de Ma-
drid concernant 'enrcgistrement intcrnational des marques de fabrique
et de commerce ct d’autre part a percevoir une taxe lors de la revendication
d’unc priorité. J’aurai encore ’occasion de revenir sur la premicre de ces
deux questions, ’examen de la seconde étant pour le moment suspendu
du fait des objections soulevées tant par les milicux intéressés que par la
plupart des administrations nationales.

La prochaine réunion du Conseil des Présidents sc tiendra & AMunich du
23 au 26 mars 1970. Elle sera avant tout consacrée au droit curopéen des
brevets ¢t mcttra au point les instructions & donner aux représentants de
PAIPPI qui participcront a Luxembourg a la troisiéme session de la
Conférence intcrgouvernementale pour Pinstitution d’un systéme de dé-
livrance des brevets (21-24 avril 1970). Le Conseil reprendra en outre
I’examen de la revision de ’Arrangement de Madrid et il s’occupera aussi
de la rédaction des nouveaux réglements de I’AIPPI, devenue nécessaire
a la suitc de la revision des statuts.

Le Comité exécutif de Madrid

La prochaine réunion du Comité exéeutif aura licu a Madrid du 19 au
24 octobre 1970. Les questions qui scront examinées sont tout d’abord
celles dont j’ai déja parlé, qui ont été soumises au Congres de Venise et qui
n’ont pas pu faire ’objct de résolutions — a exception de la question des
inventions d’employés dont I’étude scra reprise ultéricurement — ct ensuite
trois questions nouvelles (cf. Annuaire AIPPI 1969 11, p.345):

1. L application de la Convention pour la protection des obtentions végétales. Cette
Convention, du 2 décembre 1961, est entrée en vigueur le 10 aoGt 1968
cntre le Royaume Uni, les Pays-Bas, la République fédérale d’Alle-
magne ct le Danemark. Elle souléve un certain nombre de questions cn
cc qui concerne les brevets et les marques. Il est donc utile de faire le
point de la situation dans les différents pays afin de savoir si PAIPPI doit
ou non s’entremettre pour unc application aussi large que possible de
cette Convention.

2. La réforme éventuelle de I’ Arrangement de Madrid concernant I’ enregistrement
international des marques. Divers pays membres de I’ Arrangement critiquent
un certain nombre de ses dispositions. D’autrce part, des pays non membres



souhaiteraient certaines réformes qui leur permecttraicnt — peut-étre —
d’adhérer a ’Arrangement.

3. Enfin, la question du know-how, définition et régime juridigue. On sait que
le know-how jouc un réle toujours plus important pour le transfert des
connaissancces techniques et que les pays en voic de dévcloppement s’y
intéressent tout particuliercment. La Commission ¢conomique pour I’Eu-
rope s’en est occupée ct la Chambre de commerce internationale égale-
ment. Il a paru opportun que PAIPPI cn fassc aussi Pobjct d’unc étude.

Auscin du Groupe suisse, des rapporteurs ont ¢été désignés pour chacunc
des huit questions portées a ’ordre du jour du Comité exécutif de Madrid,
sauf pour celle relative au certificat d’auteur d’invention (question 42 B).
II convient en cffet que les pays qui connaissent ce document — assimilé
depuis la Conférence de Stockholm de 1967 au brevet d’invention en ce
qui concerne le droit de priorité unioniste - présentent tout d’abord des
rapports avant quc les autres groupes puissent sc prononcer sur oppor-
tunité de faire figurcr lc certificat d’auteur d’invention dans I’énumération
des droits de propriété industrielle de 'art. 16T de la Convention de Paris.
On doit en effet étre fixé sur les conséquences qui en résulteraicnt pour les
autres dispositions conventionnellcs.

Le¢ Groupe suisse a discuté et adopté au cours d’unc séance de travail
tenuc a Berne le 2 mars 1970 les projets de rapports préparés par ceux de
nos membres qui ont bicn voulu sc charger d’examincr les diverses ques-
tions au scin de groupes de travail ad hoc. La discussion de¢ deux questions
a toutefois été reportéc a notre assemblée d’aujourd’hui: celle du know-
how (question 53 B} ct cclle de la propriété industriclle dans les pays en
voic de développement (question 45 B).

Etant donné que les membres du Groupe suissc ont regu tous les projets
de rapports ¢t qu’ils recevront cncore les proces-verbaux de la séance de
travail du 2 avril ct de notre assemblée générale, méme ccux qui n’ont
pas participé a ccs deux réunions scront exactement renseignés sur les
modifications apportées aux projets ct leurs motifs. Je puis donc me con-
tenter de m’y référer, tout en précisant quc les rapports du Groupe suisse
figureront également dans I’Annuaire AIPPI 1970 consacré au Comité
exéeutif de Madrid.

Afin de préparcer le mieux possible la réunion de Madrid, 1l a été décidé
que pour chaque question, les groupes nationaux communiqueraient au
Secrétaire général de PAIPPI les noms de leurs rapporteurs ct que le
Rapporteur général de ’AIPPI les réunirait dans lc courant de I’été pour
chercher 4 coordonner dans toute la mesure du possible les propositions
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des groupcs. Espérons que ce «travail d’approche» donnera de bons ré-
sultats.

Les Bureaux internationaux réunis pour la protection
de la propriété intellectuelle

Lc Laos ayant dénoncé la Convention de Paris et les Bureaux internationaux
réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI) n’ayant
pas enrcgistré de nouvelles adhésions au cours de 'année, I'Union de Paris
comptait, au 31 décembre 1969, 78 Etats, dont 52 liés par ’Acte de Lis-
bonne de 1958, 23 par I’Acte de Londres de 1934 et trois par I’Actc de
La Haye de 1925. Fait a signaler, ’Autriche a adhéré a1’ Acte de Lisbonne
avec effet au 30 novembre 1969. Quant a ’Acte de Stockholm de 1967,
il n’est pas encore entré en vigueur.

Aucune modification n’est intervenue en 1969 en ce qui concerne les
Etats membres des Unions particuliéres de Madrid (indications de provenance
et enregistrement des marques), de Stockholm (appellations d’origine) et
de La Haye (dessins et modéles industriels). Cependant, au début de 1970,
I’Autriche a ratifié, avec effets au 8 février 1970, I’Acte de Nice de ’Ar-
rangement de Madrid concernant I’enrcgistrement international des mar-
ques; par conséquent, seuls le Maroc et le Vietnam sont encore rattachés
au texte de Londres de 1934. D’autre part, le texte de Londres continue
de lier les quatorze Etats membres de ’Arrangement de La Haye, car
I’Acte de 1960 n’a jusqu’ici été ratifié que par la France, le Liechtenstein
et la Suissc et n’est, de ce fait, pas encore entré en vigueur; "Espagne a,
en revanche, ratifié ’Acte de Monaco (questions financiéres). 1.’ Autriche
ayant de son c6té adhéré a1’ Arrangement de Nice concernant la classification
internationale des produits et des scrvices aux fins de I’cnregistrement des
marques, le nombre des Etats membres de cet Arrangement a passé a
vingt-cing. Quant & I’Arrangement de Locarno instituant une classification
internationalc pour les dessins ct modéles industriels, il est évidemment
de date trop récente (8 octobre 1968) pour étre déja en vigueur.

La Convention instituant I’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI), signée a Stockholm le 14 juillet 1967, entrera en vigueur le
26 avril 1970, les conditions prévues se trouvant réunies: 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 étant comptés pour chacune des conventions. Au mo-
ment de son entrée en vigueur, TOMPI comptera douze Etats membres
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(ou trecize si Pon tient également compte de I'adhésion de la République
démocratique allemande), dont la Suisse. Les Chambres fédérales ont en
effet approuvé, le 2 décembre 1969, les Actes adoptés par la Conférence
de Stockholm, a Pexception cependant des art.1 a 21 de la Gonvention
de Berne pour la protection des ccuvres littéraires ct artistiques ct du Proto-
cole & cctte Convention concernant les pays en voie de développement.

Tout au cours de année, les BIRPI ont déployé une intensc activité
en faveur de la protection de la propriété intellectuelle ¢t on ne peut qu’en
féliciter son directeur ct scs collaborateurs. Le Prof. G.H. C. BODENHAUSEN
a cn outre cu le mérite de publier un «Guide pour 'application de la
Convention de Paris» contenant un commentaire des dispositions con-
ventionnelles. Cet ouvrage rendra a n’en pas douter de précieux services.

Le Plan PCT a, en 1969, été au centre des préoccupations des BIRPI.
Ceux-ci se sont également occupés de la préparation de la révision de
I’ Arrangement de Madrid concernant U enregistrement des marques ct ont collaboré
avec le Conseil de I’Europe en vue de réviser et de rendre universelle
Pactuelle Convention de Strasbourg sur la classification internationale des brevets.

Parmi les nombreuses autres taches des BIRPI, il convient de relever
les dcux séminaires dc propriété 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 'Amérique du Sud. De tels séminaires, de méme
que les stages organisés aupres de divers offices de brevets de pays industria-
lisés pour permettre a des fonctionnaires gouvernementaux de pays en
voic de développement de sc familiariser avec les problémes pratiques,
constituent & n’en pas douter un moyen utile et efficace pour faire con-
naitre les avantages que présente pour le développement économique de
tous les pays unc protection adéquate des droits de propriété industrielle.

Les BIRPI préparent en outre, avec la collaboration d’experts de I’éco-
nomie privée, un projet de loi-type concernant les dessins et modéles industriels,
qui sera accompagné d’un commentaire. Espérons que cette nouvelle pu-
blication, commec du reste les lois-typces déja mises sur pied par les BIRPI
en mati¢re de brevets et de marques, contribucront a aider les pays en
voie de développement & promulguer Jeurs lois ct, sinon & unifier, du moins
a harmoniser le droit de la propriété industrielle. Les BIRPI envisagent
I’élaboration d’unc quatriéme loi-type, qui concernerait les appellations
d’origine.

Le dirccteur des BIRPI, le Prof. G.H. C.BopENHAUSEN, a été nommé
par lc Conseil fédéral, le 21 octobre 1969, secrétairc général de la nouvelle
Union créée par la Convention pour la protection des obtentions végétales, entrée
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en vigucur le 10 aotit 1968. Ce lien personnel permettra d’éviter les doubles
emplois et d’assurer, grace a Pexpéricnce des BIRPI, un bon fonctionne-
ment des nouvelles dispositions conventionnelles.

Révision de I’ Arrangement de Madrid concernant I’enregistrement
international des marques

Les BIRPI cntreprennent actuellement la révision de 1’ Arrangement de
Madrid concernant [’ cenvegistrement internalional des marques de fabrique ou de
commerce. Gette révision vise d’unc part a éliminer certaines difficultés
d’application qui sont résultées du texte de Nice du 15 juin 1957 ainsi
qu’a modifier diverses dispositions pour tenir compte des besoins des pays
membres de PArrangement et d’autre part a permcttre a de nouveaux
Etats d'y adhérer.

L’unc des modifications fondamentales proposées consiste a rendre en-
registrement international complétement indépendant de Penregistrement
national. Cette proposition n’cst pas nouvelle. Elle figurait déja au pro-
gramme dec la Conférence de Londres de 1934 et fut reprise lors de la
préparation de la Conférence de Nice de 1957. Ce n’est cependant que
lors de cette dernicre révision que le principe absolu de la dépendance fut
abandonné au profit du régime actucl, qui maintient la dépendance au
cours des cing premicres anndes et qui rend cnsuite I'enregistrement na-
tional indépendant du sort réscrvé a la marque au pays d’originc.

Cette solution cst un compromis qui me parait hcurcux entre le systémc
de la compléte dépendance ct celui de la compléte indépendance. 11 con-
vient cn cffet que le titulaire d’unc marque antéricure qui veut demander
la nullité d’une marque postéricurc identique ou analogue a la sienne n’ait
pas a ouvrir une action dans tous les pays membres de ’Arrangement,
mais puissc, par une décision judiciaire favorable, prononcée au pays
d’origine, obtenir la suppression des enregistrements nationaux dépendant
dc Penregistrement international. Si le titulaire de la marque antérieurc
a laissé s’¢couler le délai de cing ans, il ne doit alors s’cn prendre qu’a
lui-méme s’il cst obligé d’ouvrir unc action en nullité dans chacun des pays
membres de I’Arrangement de Madrid. Le titulaire de la marque posté-
rieure doit cn effet, 2 un moment donné, avoir la certitude quec la dispari-
tion éventuclle de sa marque au pays d’origine n’entraincra pas la perte
des autres enregistrements nationaux. Clest par conséquent en sc fondant
sur de bons motifs que notre Groupe a décidé, a sa sé¢ance de travail du
2 mars 1970, de proposcr lc maintien du systéme actuel et de nc pas accep-
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ter la nouvelle proposition des BIRPI tendant a la compléte indépendance
des enregistrements internationaux.

Actuellement, Ie dépét international ne peut se faire qu’une fois le dép6t
national effectué et par I'intermédiaire de ’administration du pays d’ori-
gine. Lc dép6t direct aupres des BIRPI scrait a premiérc vue unc facilité
donnée aux usagers. Il y a toutefois lieu d’admettre que certains pays
voudront conserver I’obligation du dép6t par 'intermédiaire de Padminis-
tration nationale. Au surplus, cette derniére voie parait indispcnsable si
I’on maintient le principe de la dépendance de la marque au cours des cing
premiéres annéces.

A Nice cn 1957, on a introduit la limitation territoriale facultative, qui
donnc aux pays qui le désirent la possibilité de déclarcr qu’ils n’accepteront
un enrcgistrement provenant d’un dép6t international que si le déposant
I’a expressément demandé et sl a payé la taxc spéeiale prévue a cet effet.

Etant donné qu’un grand nombre de paysscsont mis au bénéfice de cette
réscrve ct que la limitation territoriale obligatoirc a été prévue dans le
texte de 1960 de ’Arrangement de La Haye sur le dép6t international des
dessins ¢t modeéles industriels (non encore cntré en vigueur), je ne pense
pas qu’il y ait lieu de s’opposer a Pintroduction d’une tclle obligation en
cc qui concerne cnregistrement international des marques. Certes, cela
entrainera pour les usagers unc augmentation des taxes a payer. En re-
vanche, les administrations des pays dans lesquels de nombreuses marques
internationales sont cnregistrées sans que lesdits pays se solent mis au
bénéfice de la réserve prévuc a Nice — c’est Ic cas de la Suisse et de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne, par cxemple — bénéficieront de recettes ap-
préciables qui leur échappent actucllement. D’autre part, les déposants
choisiront les pays ol ils désirent étre protégés en fonction de leurs besoins,
ce qui permettra d’éviter dans une certaine mesure ce qu’on a coutume
d’appeler «I’cncombrement des registres» par des marques non utilisées.

Le texte de Nice a introduit un émolument supplémentaire de 25.— fr.s.
a percevoir pour chaque classe en sus de la troisiéme. Les administrations
nationales estiment que cela ne freine pas suffisamment Ie dép 6t de marques
défensives. Les BIRPI déclarent qu’on pourrait prévoir, si 'on entend
tenir compte des doléances des offices nationaux, soit d’augmenter le mon-
tant de la taxe supplémentaire soit de percevoir la taxe de 25.— fr.s. pour
chaque classe ou a partir dc la deuxie¢me ou de la troisiéme classe. Notre
association a accepté le principe d’un relévement des taxes.

Certains pays qui ne sont pas membres de I’Union de Madrid exigent
Paccomplissement de formalités particuliéres lors du dépét ou aprés 'en-
registrement de la marque; par exemple une déclaration de P’intention
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d’utiliser la marquc ou un usage effectif préalablement au dépét ou encore
la présentation d’un «affidavit» aprés un certain délai justifiant 'usage
de la marque.

Admettre P’obligation de formalités additionnelles au moment de¢ I'en-
registrement ou aprés aurait pour effet de modifier les bases fondamentales
de ’Arrangement, qui a été institué, ne 'oublions pas, pour faciliter dans
toutc la mesure du possible aux milieux intéressés le dép6t de leurs marques
dans les divers pays de 'Union particuliére. C’est la raison pour laquelle le
Groupe suisse s’est prononeé contre 'insertion dans le texte actucl de nou-
velles exigences. Cela d’autant plus qu’on créerait par 1a un précédent
dangercux, les administration nationales n’ayant que trop tendance a vou-
loir en toutes occasions réserver leur 1égislation nationale.

Actuellement, les pays membres de 'Union de Madrid ont un délai
de douze mois pour rcfuser ’enrcgistrement de la marque. Il a expressé-
ment été prévu, lors de la revision de Nice, que tous les motifs de refus
devaient étre indiqués pendant ce délai. Les BIRPI proposent de maintenir
le délai de douze mois par exemple pour des refus fondés sur une cause
absoluc de nullité et de le prolonger a 18 mois pour les refus fondés sur
une antériorité. Le délai pour faire valoir les motifs de refus ne doit pas
étre trop long, sinon les administrations nationales n’ont pas de raison de
procéder avec diligence et il en résultc une insécurité pour le titulaire de
Penrcgistrement international. On doit ccpendant tenir compte du fait
qu’avec la pratique actuelle, le délai effectif & disposition des administra-
tions nationales est inférieur & douze mois, étant donné le temps qui s’écoule
entre I’enregistrement international ct sa communication aux administra-
tions nationales. C’est la raison pour laquelle le Groupe suisse s’est rallié
a la proposition de déterminer la date de 'enregistrement international
par la date de la publication de I’enregistrement. Ainsi, les administrations
nationales bénéficieront d’un délai effectif de douze mois.

La tendance actuelle dans les divers pays de réduire les délais de pro-
tection pour éviter I'encombrement des registres a amené les BIRPI a se
demanders’il ne conviendrait pas de fixer a dix ansla durée de la protection
accordée par I'enregistrement international, qui est actuellement de vingt
ans. Etant donné que 'avant-projet de nouvelle loi suisse sur les marques
prévoit également une protection de dix ans, le Groupe suisse s’est rallié
a cette proposition.

Les BIRPI estiment qu’il pourrait étre utile de prévoir Pinscription des
licences au registre international. Ces inscriptions scraient notifiées aux
administrations des pays intéressés, qui pourraicnt les examiner et, le cas
échéant, notifier au Burcau international leur refus de les reconnaitre.
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Cette question a également été étudiée a ’occasion de la révision de la Joi
sur les marques et les milieux économiques intéressés se sont prononcés
catégoriquement contre une obligation d’enregistrer les licences. 11 n’y a
pas lieu d’étrc d’un autre avis en ce qui concerne I’enregistrement inter-
national.

Les BIRPI se demandents’il ne conviendrait pas de diversifier davantage
la clef de répartition prévue pour la répartition des taxes percues entre les
pays contractants. Cettc question regarde avant tout les administrations
nationales.

I’adoption de ’anglais comme seconde langue de travail pourrait na-
turellement, comme le relévent les BIRPI, faciliter ’adhésion de nouveaux
pays. Il en résulterait une augmentation des frais correspondant & 20.—/
25.— fr.s. par dépét. Le Groupe suissc a estimé qu’il scrait suffisant de
publicr la liste des produits et des services pour lesquels il sera fait usage de
la marque dans la langue utilisée par le déposant. Cela éviterait des com-
plications éventuelles en cas de divergences de sens dans les listes publiées
en deux langues et n’entrainerait pas une trop forte augmentation des
frais.

Cecrtains milieux proposcnt que les BIRPI procédent a des recherches
étendues aux marques nationales déposées dans les pays membres de
I’Union de Madrid. Cette extension entrainerait cependant des frais con-
sidérables. La question n’est pas urgente, mais elle cst & suivre.

Un comité d’experts se réunira & Geneéve du 13 au 17 avril 1970 pour
procéder a un premier ¢change de vues. J’admets qu’il établira une liste
des questions a soumettre pour examen aux Etats membres de I’Arrange-
ment de Madrid et a ceux qui sont éventucllement susceptibles d’y ad-
hérer.

En ce qui concerne les modifications a apporter au texte de I’Arrange-
ment afin dc faciliter I’adhésion de nouveaux Etats, une certaine réserve
s’impose. Actuellement en effct, ’Arrangement, cn dépit des imperfections
inhérentes a tout accord international, fonctionne a la satisfaction des
milieux et des pays intéressés. On ne doit donc pas, sous le seul prétexte
de nouvelles adhésions éventuelles, modifier des dispositions qui ont fait
leurs preuves. Il serait par conséquent indispensable, si les Etats membres
sont préts a faire des concessions pour permettre a d’autres Etats d’adhérer,
de prévoir cxpressément que le nouvel Arrangement n’entrera en vigueur
que si un nombre déterminé d’Etats non membres ayant un nombre égale-
ment déterminé d’enregistrements annuels ’ont ratifié ou y ont adhéré.
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Plan pour Pétablissement d’un Traité de coopération en matiére

de brevets (Plan PCT)

Les BIRPI ont publié dans le courant de 1969 une nouvelle version du
projet de Traité de coopération en matiére de brevets (Plan PC'L) et de son Regle-
ment d’exécution. Ces versions ont pris en considération les résultats des
délibérations du comité d’experts dc décembre 1968 ct des nouvelles con-
sultations des gouverncments et des organisations internationales gou-
vernementales et non gouvernementales.

Un comité d’experts est actuellement réuni (9-20 mars) a Genéve pour
un dernier échange de vues sur les questions de principe que pose le Traité
ainsi que pour sa mise au point et celle du texte du Réglement d’exécution.
Les projets définitifs seront ensuite examinés par une conférence diploma-
tique qui se tiendra a Washington du 25 mai au 19 juin 1970.

Le but principal du projet est d’éviter la multiplication des recherches
de nouveautés effectuées parallelement dans un grand nombre de pays et
de donner si possible unc base commune aux examens auxquels se livrent
les diverscs administrations nationales qui connaissent I’examen de nou-
veauté. Le projet actuel est de ce fait divisé en deux parties: la premiére
conccerne la recherche de nouveauté et la seconde la procédure d’examen.

La Commission d’étude du Groupe suisse (présidée par M. CHRISTIAN
SorDET) s’est déclarée d’une fagon générale en faveur du projet PC'L, du
moins en ce qui concerne sa premiére partie. Des divergences existent en
revanche quant a 'opportunité de la seconde partic visant a la délivrance
d’un rapport d’examen préliminaire de nouveauté. Etant donné qu’il n’est
pas prévu d’obligation, pour les Etats souscrivant au Traité, d’appliquer
cette seconde partie, la question pourra étre revue ultéricurement en toute
tranquillité et aussi en connaissance de cause.

En ce qui concerne la recherche documentaire proprement dite, tous
les milieux intéressés aussi bien en Suisse qu’a I’étranger sont formels: la
solution la plus opportune serait de confier a un seul organisme — I’Institut
international des brevets de La Haye — le soin de faire des recherches do-
cumentaires nécessaires. On ne doit cependant pas s’étonner que les pays
qui disposent d’un office national important pratiquant aujourd’hui déja
Pexamen préalable de nouveauté tiennent a le faire participer a la recher-
che documentaire. (est pourquol une décentralisation est prévue, la re-
cherche devant étre effectuée non seulement par 1'Institut international
des brevets de La Haye, mais aussi par les offices de brevets de Moscou,
Munich, Tokyo et Washington.



9] —

Cela étant, il faut espérer quec la Conférence diplomatique suivra I’avis
exprimé par lc Conseil des Présidents de '’ AIPPI & sa réunion de La Haye
(8-10.12.1969), a savoir qu'unc collaboration étroite devra étre instituée
cntre les diverses offices de recherches, qui devront travailler sur une base
communc. Il est en cffet important, si 'on veut un jour obtenir une uni-
fication, que les systémes de recherche appliquée soient dés le début aussi
proches que possible les uns des autres.

Une autre question controversée est celle des effets de la demande inter-
nationale. Alors que dans le projet dc 1967 la demande internationale
n’avait lcs effets d’'une demande nationale qu’aprés avoir été communiquée
avec le rapport de recherche, le projet de décembre 1968 accordait a la
demande internationalc les effets d’une demande nationale dés son dép6t.
Une nouvelle disposition fut ajoutée dans le projet de mars 1969 prévoyant
la «liberté de chaque Etat contractant de prescrire toutes conditions maté-
riclles de brevctabilité...» ct «d’appliquer, lorsqu’il détermine la breve-
tabilité d’une invention revendiquée dans une demande internationale,
ses critéres nationaux relatifs a I'état de la technique...». Enfin, dans le
dernier projet du 11 juillet 1969, il a encore été ajouté a cette disposition,
a la demande de la délégation américaine, une phrasc finale pour préciscr
que «la date effective dc toute demande internationale aux fins de 1’état
de la technique... est réglementée par la législation nationale...». Cette
phrase a pour but de tenir compte du fameux arrét Hilmer du 28 avril 1968
selon lequel la datc déterminante pour I’état de la technique cst celle du
dép6t aux Etats-Unis ct non pas la date de priorité invoquée.

La proposition américaine est grave de conséquences en ce qu’elle a
pour but de réserver entiérement la législation nationale pour juger des
conditions du dépét. Ge qui est en outre déplaisant, c’est que la délégation
des Etats-Unis laisse entendre que 'acceptation de cette condition est in-
dispensable pour que ce pays puisse signer et ratifier la Convention qui va
étre négociée a Washington. Or, le danger existe qu’en vue d’obtenir son
adhésion au Plan PCT, les Etats européens acceptent la clause incriminée
et que finalement ce sacrifice se révele vain, les Etats-Unis s’abstenant de
ratifier la Convention. On ne peut s’empécher de se rappeller que lors de
la révision a La Haye en 1960 de I’Arrangement sur le dépét des dessins
ct modeles industricls, ¢’est aussi pour permettre I’adhésion des Etats-Unis
qu’un grand nombre de dispositions ont été modifiées, supprimées ou
ajoutées sans pour autant que ce pays ait jusqu’ici ratifié le nouveau texte
ou méme laissé entendre qu’il avait Pintention de le ratifier.
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Le projet de brevet européen de la CEE

J’aieul’occasion dans mon rapport dec I’année derniére (cf. Revue suisse
de la propriété industrielle et du droit d’auteur 1969, fasc. 1, p.21ss.) de
parler de la relance de I'idée du brevet européen et en particulier des
principes de base retenus par la CEE pour étre discutés avec d’autres pays
européens en vue de conclure une convention visant a l'institution d’un
systéme de délivrance des brevets, étant entendu que les six pays du Marché
commun mettraient parallelement au point une seconde convention, ré-
servée aux pays de la GEE, créant un brevet unique avec toutes les con-
séquences en résultant.

C’est ainsi qu’une Conférence intergouverncmentale pour I'institution
d’un systéme européen de délivrance des brevets a tenu sa premiere session
a Bruxelles Ic 21 mai 1969. Outre lcs six pays de la CEE ct les sept pays de
PFAELE, le Portugal ct I’Espagne ainsi que la Greéce et la Turquie partici-
perent a la réunion qui accepta les principes contenus dans le mémoran-
dum du 17 mars 1969 adopté par le Conscil des Communautés curopéennes.
La Conférence constitua un groupe de travail chargé d’établir des pro-
positions pour le droit de procédure de délivrance des brevets. La Suisse
a été représentée a ce groupe de travail, qui s’cst réuni en juillet, octobre
et novembre 1969.

La Conférence intcrgouvernementale a tenu une deuxi¢me session a
Luxembourg du 12 au 16 janvier 1970. Ellc a procédé & un premicr examen
de Pavant-projet — ¢tabli par le Groupe de travail — des dispositions con-
ventionnelles qui pourraient régir la brevetabilité des inventions et la
procédure de délivrance des brevets européens. La Conférence a toutefois
entendu ne pas prendre de décision définitive avant de connaitre I’avis
des milieux intéressés.

Les dispositions conventionnelles ¢laborées par le groupe de travail et
reprises par la Conférence comprennent six parties et traitent 1) des dis-
positions générales, 2) du droit des brevets, 3) de 'Office curopéen des
brevets, 4) de la demande de brevet européen, 5) de la délivrance du brevet
et 6) du maintien en vigueur de la demande pendant la procédure. Les
autres questions qui devront étre priscs en considération dans la Conven-
tion ont été confiées a I’ecxamen du groupe de travail déja constitué et de
trois autres groupes de travail, qui traitcront des questions relevant du
droit international public, du statut du personnel de I’Office européen et
des dispositions financiéres.
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Les membres de notre association ayant regu la circulaire d’information
du «Vorort» de I’Union suisse du commerce et de I'industrie du 20 janvier
1970, je ne m’étendrai pas sur les travaux dc la deuxie¢me session de la
Conférence, mais me bornerai a examiner quelques points importants. Cela
d’autant plus que tous les intéressés ont la possibilité de se procurer auprés
des Communautés curopéennes I'avant-projet de Convention ainsi que le
rapport général ct les rapports particuliers concernant les différents cha-
pitres.

Dés Pouverture de la session, la question fondamentale de savoir si la
Convention devait prévoir uniquement un systeme commun de régles et
de procédure pour la délivrance des brevets (approche minimale) ou s’
convenait d’établir cn outre une législation commune concernant les régles
a appliquer pour juger de la validité dcs brevets apres leur délivrance
(approche maximale) a fait ’objet d’un premier échange de vues. La Con-
férence s’est prononcéc a une trés forte majorité pour que la question d’une
approche maximale soit examinée attentivement et clle a envisagé deux
possibilités:

— élaborer une convention limitée a la procédure pour la délivrance des
brevets et prévoir dans un protocole séparé — auquel pourraient adhérer
les Etats désirant s’engager davantage — des dispositions communes rela-
tives a la validité des brevets aprés leur délivrance, ou

— élaborer une convention ne portant pas seulement sur la procédure
de délivrance des brevets, mais aussi sur la validité des brevets aprés leur
délivrance, tout en prévoyant la possibilité pour les Etats qui estimeraient
ne pas étre en mesure d’accepter des dispositions communes relatives a
la validité des brevets de faire unc réserve ct de n’accepter par conséquent
que le systtme commun de régles et de procédure pour la délivrance des
brevets.

Je crois pouvoir dire que les milicux économiques suisses intéressés sont
dans une trés large majorité en faveur d’une approche maximale. Cela est
du reste dans la logique des choses, car seule une telle approche donnera
Passurance juridique indispensable que le brevet délivré sur la base d’une
procédure européenne et transformé dés son octroi en un faisceau de brevets
nationaux ne fera pas objet d’un traitement différent de pays a pays en
cc qui concerne la validité. Unec telle attitude est du reste également con-
forme a celle que notre pays a adoptée au moment des discussions ayant
trait a ’avant-projet de la CEE de 1962. A I’époque en effet, aussi bien par
écrit que de vive voix, la Suisse a fait connaitre son désir d’étre associée a
la Convention européenne envisagée dont le projet allait becaucoup plus
loin que lactucl, puisqu’il avait pour but de créer non pas un faisceau de
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brevets, mais un brevet unique avec toutcs les conséquences en résultant
du point de vue de la validité, de la nullité et de la contrefacon. On peut
donc espérer qu’aujourd’hui comme alors, la délégation suissc a la Con-
férence intergouvernementale pour Pinstitution d’un systémec européen de
délivrance des brevets — a laquelle votre président & 'honneur d’apparte-
nir — mettra tout en ccuvre pour la réalisation de I’'approche maximale.

Selon I’avant-projet actuel, la procédure de délivrance des brevets
européens sc déroulera en trois phases:

La premiére phase sera obligatoire; elle comprendra un examen de la
demandc de brevet quant aux vices de forme ct aux irrégularités mani-
festes effectué par une section d’examen ainsi qu’unc recherche portant
sur ’état de la technique effectuée par I'Institut international des brevets
(IIB) de La Haye. [’examen donnera lieu a 'acceptation ou au refus de
la demande. Quant a la recherche de 'IIB, clle nc conduira qu’a un avis
joint a la demande. Si celle-ci est acceptée, clle scra publiée 18 mois apres
sa date de priorité avec I’avis sur I’état de la technique. Le projet, contraire-
ment a celui de 1962, ne prévoit donc pas 'octroi d’un brevet provisoire.

La deuxi¢me phase comprendra un examen complet de la demande par
une division d’examen qui contrélera si la demandc satisfait a toutes les
conditions matérielles et formelles prévues par la Convention. Cet examen
aboutira soit a la délivrance du brevet soit au rejet de la demande. I’intro-
duction de 'examen différé étant prévuc, cet examen sera facultatif et nc
sera effectué que sur requétc soit du demandeur soit d’un tiers.

La troisiéme phase de la procédure sera ouverte par I'opposition que
toute personne pourra fairc aupres de I’Office européen dans les douze mois
qui suivront la publication du brevet. Les avantages retenus en faveur de
Popposition différée sont en particulier les suivants: d’une part les Etats
contractants auront la faculté de demander et de publier au bénéfice de
leurs ressortissants la traduction éventuelle du fascicule de brevet bien
avant la fin du délai d’opposition ct, d’autre part, la protection n’interve-
nant qu’apres octroi du brevet, le titulaire n’aura pas a faire les frais de
traduction dans les diverses langues des pays contractants avant d’avoir
obtenu le brevet.

Le projet de rapport établi par la Commission d’étude du brevet euro-
péen, instituée dans lc cadre du Groupe suisse, a été envoyé a tous les mem-
bres. Nous aurons, aujourd’hui méme, 'occasion d’en discuter et d’arréter
le point de vue que votre président présentera a la prochainc réunion du
Conscil des Présidents (Munich 23-26 mars 1970).

La Commission a 'unanimité est opposée a I’examen diftéré. Cela pour
des raisons de sécurité juridique évidentes. En effet, tant que I'examen
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n’est pas effectué, le systeme d’octroi des brevets n’est en fait qu’un systéme
de simplc enregistrement. On doit cependant tenir compte du fait qu’il
existe actuellement unc tendance a différer ’examen de la demande. Ceux
qui sont en faveur de I'examen différé invoquent I'argument qu’il est
inutile et coliteux de procéder a un examen pour des demandes qui dis-
paraitront a bréve échéance, la statistique enscignant quec 40 a 50 %, des
brevets ne sont pas maintenus au dela d’une période de cing a six ans. C’est
ainsi que les Pays-Bas depuis quelques années ct la République fédérale
d’Allemagne depuis peu connaissent I’'cxamen différé pendant une période
de sept ans. La Conférence intergouvernementale ne s’cst pas encore pro-
noncée sur la durée. Des délais de deux, cing, sept ans ont été cités; je
rappelle que avant-projet de 1962 prévoyait un délai de cinq ans.

La Conférence intergouvernementale tiendra sa troisieéme session du
21 au 24 avril 1970, au cours de laquclle les représcntants des organisations
internationales privées scront cntendus. Les dites organisations auront
ensuitc un délai jusqu’au 31 aolt 1970 pour préscnter leurs propositions
par écrit. Unc quatrieme scssion de la Conférence intergouverncmentale
sc tiendra dans la dcuxiéme moitié de mars 1971; elle prendra des décisions
sur toutes les dispositions de la Convention, du Réglement d’exécution,
du Reglement des taxes et du Statut du personnel. La Conférence se ré-
unira pour la cinquiéme fois dans la deuxieme moitié de juin 1971 et elle
entendra & nouveau les représentants des organisations internationales
privécs, qui pourront sc prononcer sur la basc des textes qu’ils auront recu
entrec temps. Enfin, une Conférence diplomatique sera convoquée, a
Luxembourg également, vraiscmblablement au début de 1972, pour I’éla-
boration et la signature de la Convention.

Nous aurons encore I’occasion d’examiner au cours des deux prochaines
années les diverses questions que pose la misc au point de la Convention
instituant un systeme curopécen de délivrance des brevets. Il sera en parti-
culicr nécessaire de tenir compte aussi bien de la Convention du Conseil
de I’Europe unifiant certains éléments du droit des brevets du 27 novembre
1963 (non encore cntrée en vigucur) que du Traité de coopération techni-
que en matiére de brevet (Plan PCT) qui scra signé a Washington cet été.

11 est heureux que 'idée de la CEE de 1962 d’établir un brevet européen
ait donné lieu au projet actuel de double convention qui permettra tout
a la fois de sauvegarder les intéréts des pays membres de la CEE et de
donner aux autres pays curopéens la possibilité de collaborer a une Conven-
tion instituant un systéme commun de délivrance des brevets.

On nc doit cependant pas oublicr qu'unc unification véritable du droit
des brevets — souhaitée par des milicux économiques importants — ne sera
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réalisée quc le jour ot la seconde Convention, actuellement réscrvée aux
Etats membres de la CEE, sera ouverte aux autres pays européens.

Les travaux du Conseil de I’Europe

Le Secrétariat du Conseil del’Europe ctles BIRPI —ainsi que je Pairelevé
dans mon rapport de ’'année derniére — ont institué en commun un comité
d’experts chargé d’examiner les modifications a4 apporter a la Convention
européenne sur la classification internationale des brevets d’tnvention pour lui donncr
un caractére plus universel afin de faciliter son adoption dans le monde
entier.

Au cours de 1969, le Comité d’experts s’est réuni a deux reprises: a Berne
du 14 au 16 avril et 2 Munich du 21 au 24 octobre 1969. Lors de sa pro-
chaine réunion (Paris 7-10.4.1970), le Comité s’efforcera de mcttre au
point la transformation de la Convention européennc actuelle en un Ar-
rangement particulier qui sera conclu dans le cadre de I’Union de Paris.
La classification internationale des brevets conscrvera son caractére ad-
ministratif, les Etats membres ayant la possibilité de appliquer sculement
a titre accessoire. La mise au point du nouvel arrangement et sa signature
interviendront au cours d’une Conférence diplomatique qui se tiendra
vraisemblablement au printemps 1971 a Strasbourg.

Etant donné que la Convention établissant le Plan PCT des BIRPI
aura des incidences sur les formalités de dép6t des brevets, le Comité
d’experts en matiére de brevets du Conscil de 'Europe a décidé de sur-
seoir & Pexamen du projel de Convention européenne sur I’unification des demandes
de brevet — préparé par un groupe de travail — destiné a remplacer la Con-
vention européenne relative aux formalités prescrites pour les demandes
de brevets du 11 décembre 1953. Une décision analogue a été prise en ce
qui concerne examen des diverses propositions présentées pour compléter
la Convention européenne sur Uunification de certains éléments du droit des brevets
d’invention du 27 novembre 1963. Les travaux concernant ces deux ques-
tions seront repris aprés la Conférence de Washington relative au Plan
PCT.

Envue de favoriser les études dans lc domaine de la propriété industrielle,
le Conseil de PEurope a décidé d’accorder chaque année des bourses a des
personnes ayant fait des études supérieures ou justifiant d’une expérience
dans le domaine de la propriété industrielle désireuses d’entreprendre dans
un ou plusieurs pays ecuropéens ou auprés d’organisations internationales
soit des travaux de recherche présentant un intérét européen soit des tra-
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vaux en vue de compléter des études supérieures ou de parfaire leur forma-
tion par des études de caractére international. Les gouvernements des
Etats membres du Conscil de I’Europe, les BIRPI, PInstitut international
des brevets de La Haye, la CEE ct ’AELE sont sculs habilités a présenter
des candidatures. Un comité de sélection composé de trois membres titu-
laires et de trois membres suppléants nommés par le Secrétaire général du
Clonseil de ’Europe est chargé de attribution des bourses. Votre président
a eu honneur d’étre désigné comme membre titulaire pour la premiére
période. Espérons que cette action du Conseil de ’Europe favorisera les
études juridiques dans le domaine de la propriété industrielle; les proble-
mes 4 examiner ne manqucnt en tout cas pas.

La protection des indications de provenance

Le Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d’ Allemagne
sur la protection des indications de provenance et d’autres dénominations
géographiques du 7 mars 1967, dont j’ai eu l'occasion de mentionner lcs
principales dispositions dans mon rapport du 30 mars 1967 (cf. Revue
suisse de la propriété industrielle et du droit d’auteur 1967, p.21ss.) est
entré en viguecur le 30 aolt 1969 (cf. le texte du Traité dans RO 1969,
p-539ss., ct Feuille suisse des brevets, des dessins et modéles et des marques
1969 1, p.33).

Par ce Traité, les parties contractantes, sc fondant sur le principe de la
réciprocité, ont entendu empécher que les désignations évoquant le pays
d’origine soient utilisées dans ’autre Etat pour des produits ne provenant
pas du pays d’origine.

Les milieux économiques suisses intéressés ont accueilli trés positivement
le Traité germano-suisse ct ont manifesté le désir que des accords analogues
solent conclus avec d’autres pays et en particulier avec la France et I’ [talie.
D’ores et déja, la France a donné son approbation de principe et des
négociations en vue de conclure un accord dans le domaine dc la protec-
tion des indications de provenance s’ouvriront vraiscmblablement avec
ce pays encore dans le courant de 'année.

Ainsi que vous lc savez, avant-projet de nouvelle loi sur les marques
arcpris tels quels les articles 18 a 20 de la loi actuelle relatifs aux indications
de provenance. On a estimé cn effet que ces dispositions devaient étre
profondément modifiées, mais qu’en raison de 'ampleur des questions en
discussion, il ne convenait pas dc traiter ce probléme immédiatement afin
de ne pas retarder la révision de la loi sur les marques. Il a été prévu qu’une
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loi spéciale sur les indications de provenance serait élaborée dés que la
nouvelle loi sur les marques serait acceptée.

Etant donné cependant que le statut horloger arrivera & échéance a fin
1971 et que cette industrie estime nécessaire de pouvoir disposer a ce
moment-la d’une protection de I'indication de provenance «swiss made»
complétée par un contréle technique de la montre, le Département fédéral
de I’économie publique, d’entente avec le Bureau fédéral de la propriété
intellectuclle, proposc d’incorporer dans la nouvelle loi relative au con-
tréle technique une disposition visant la protection du terme «swiss made ».
Cectte protection ne serait toutefois pas limitée a 'industrie horlogére. On
aurait affaire a unc disposition générale valable pour toutcs les industries
désirant en bénéficier.

L’idée est d’accorder au Conscil fédéral la compétence de définir les
conditions requises pour 'emploi d’unc indication de provenance suisse
et de donner ainsi un fondement légal plus solide que celul existant (art.
18-20 dc la loi sur les marques) a la protection contre 'usage abusif d’in-
dications dc¢ provenance suisses, tant dans notre pays qu’a ’étranger. 11
apparticndra au Conseil fédéral, sur la base de la compétence qui lui sera
accordée par la nouvelle loi fédérale concernant le contréle de la qualité
dans Pindustrie horlogére suissc, de promulguer par voic d’ordonnance
les dispositions nécessaires en vue d’assurer la protection du terme «swiss
madec», et tout d’abord en faveur de 'industrie horlogére. Une enquéte
est actuellement en cours aupres des milieux économiques intéressés.

Révision totale de la loi sur les marques

Dans mon rapport de année derniérc, j’avais briévement résumé les
solutions envisagdes par ["avant-projet de la nouvelle loi sur les marques,
rendu public en été 1968.

A la suite de I'examen de I'avant-projet au cours de cing séances de
travail, notre groupe a fait connaitre son avis au Département fédéral de
Jjustice et police dans un mémoire du 27 mai 1969 adressé en commun
avee le «Vorort» de I'Union suisse du commerce et de I'industrie. Notre
préavis ayant été publié dans la Revue suisse de la propriété industriclle
et du droit d’autcur (1969, fasc. 2, p.127-146), je puis me borner a m’y
référer.

Il incombe maintenant au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle
d’examiner dans quelle mesure il estime opportun de tenir compte de nos
observations ainsi que des remarques présentées par d’autres milieux et
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de préparer un deuxiéme avant-projet. Il appartiendra ensuite au Chef
du Département fédéral de justice ct police de décider de la suite de la
procédure. Le Groupe suisse de PAIPPI s’est prononcé catégoriquement
et a Punanimité, lors de I'examen du premier avant-projet, en faveur de
la constitution d’une commission fédérale d’experts dans laquelle tous les
milieux intéressés seraient représentés. Ge n’est en effet que de cette fagon
qu’'une discussion franche et directe pourra s’établir entre ceux qui ont
des opinions différentes sur telle ou telle question, qu’il sera possible d’éli-
miner des crreurs d’interprétation, de rapprocher les points de vue et de
trouver des solutions acceptables pour tous, comme cela a été le cas lors
de la révision de la loi fédérale sur les brevets d’invention.

Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle

Indépendamment de la gestion des aflaires courantes, le Dirccteur du
Bureau fédéral de la propriété intellectuelle ct ses proches collaborateurs
ont, cette année de nouveau, été occupés a la révision de la législation
interne (loi sur les marques, loi sur les brevets et loi sur le droit d’auteur).
Une bonne partie de leur temps a en outre été consacrée aux projets en
discussion sur le plan international: brevet européen, Plan PCT, travaux
dans le domaine des brevets du Conseil de I'Europe et de PAELE, sans
compter les différents problémes soulevés ct les diverses réunions organisées
dans le cadre des BIRPI. Je ne veux pas manquer, au nom dc notre asso-
ciation, de les remercier pour toute leur activité dans lc domaine qui est
le notre, celui de la propriété industriclle.

L’année 1969 a été marquée cn Suissc par un arrét de ’augmentation
réguliére du nombre des demandes de brevets et des dépots de marques
constatée au cours des années précédentes.

C’est ainsi que le nombre de demandes de brevets s’est élevé en 1969 a
19524 (1968: 19537), dont 5850 (5928) en provenance de la Suisse.

Au cours de I'année écoulée, 19662 (20868) demandes de brevets ont
été liquidées. 16352 (17044) brevets ont été délivrés ct 2638 (3118) de-
mandes ont été rejetées ou retirées dans la procédure sans examen préala-
ble, alors que 423 (406) brevets ont été délivrés et 249 (300) demandes ont
été rejetées ou retirées dans la procédure avec examen préalable de nou-
veauté.

Dans le domaine des marques, le nombre des dépoéts s’est élevé a 7530
(7612); 7300 (7152) marques ont ¢té enregistrées, les autres ayant été
retirées ou rejetées.
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Des 12989 (12561) marques inscrites au Registre international des
marques ¢n 1969, 2074 {1970) provenaicnt de notre pays. La protection
en Suissc a été refusée complétement ou partiellement a 1731 (1664)
marques intcrnationales.

Quant aux dépd6ts de dessins et modéles industriels, ils se sont élevés a
656 (832) en 1969, dont 640 (795) ont abouti a un enregistrement, les
autres demandes ayant été retirées ou rcjetées.

Conclusions

Comme chaquc année, je constate, en arrivant a la fin de mon rapport,
que je n’ai pu qu’ctlcurer quelques-uns des nombrecux problémes intéres-
sant notre Association qui ont fait I'objet de discussions au cours decs douze
derniers mois.

Jarrive cependant 4 la conclusion réjouissante que la nécessité d’une
collaboration cntre Etats, dans le domaine de la propriété industriclle en
général ct dans cclui des brevets d’invention en particulier, simpose avec
toujours plus de force ct qu’en dchors des voies traditionnelles, de nou-
veaux chemins sont ouverts, dont 'un nous conduira cctte année cncore
au Traité de coopération en matiére de brevets (Plan PCT des BIRPI),
alors que lautre nous meénera d’ici deux ans a la Convention instituant
un systéme curopéen de délivrance des brevets ainsi qu’a la Convention
établissant un brevet commun pour les Etats membres de la CEE. Les
milicux économiques fondent de grands cspoirs sur ccs projets; souhaitons
qu’ils ne scront pas décus, mais que, tout au contraire, les nouvelles voies
choisies permettront une élimination des doubles emplois et une simplifi-
cation véritable des procédures d’octroi de brevets.



Der Sachverhalt im
Patentnichtigkeitsprozef3

ALOIS TROLLER, LUZERN

Einleitung

Diese Studie analysiert dic Aufgaben und das Mitwirken der Personen,
die an einem Patentnichtigkeitsproze3 betciligt sind. Meine eigene Er-
fahrung und dabei mcin eigenes Verhalten haben mich dariiber belehrt,
daf Patentnichtigkeitssachen prozessual als Sonderfille unter den andern
Zivilprozessen gelten. Die Technik wird im Nymbus einer Eigengesctz-
lichkeit geschen, dic es verbiete, die Grundsdtze iiber die Behauptungs-
und Beweispflicht der Parteien und dic Zuriickhaltung der Sachverstén-
digen und Richter ebenso folgerichtig anzuwenden wic in den andern
Zivilrechtsstreitigkeiten. Die Behauptungen werdennichtseltennur liicken-
haft vorgebracht; dic Beweise sollen dann zugleich die Behauptungen
erganzen. Dic Richter iiberlassen ab und zu sogar die rechtliche Wiirdi-
gung dem Gerichtsexperten.

Ich habc nun versucht, die Konstituierung des Sachverhalts von den
Behauptungen des Kligers bis zur Urteilsfallung zu verfolgen und vor-
zuzeigen, und zwar sowohl grundsitzlich wie fiir die einzelnen Nichtig-
keitsgriinde. Dabei kam nur die Bildung des Sachverhaltes zur Sprache,
also nicht die Zweifel iiber den Aussagegehalt der gesetzlichen Nichtig-
keitsgriinde.

Ich habe das schweizerische Recht als Grundlage benutzt. Die Pro-
bleme sind jedoch die gleichen in allen Lindern, in denen der Patent-
nichtigkeitsprozef3 in einem ZivilprozeB durchgefiihrt wird.



I. Die Eigenart des Sachverhaltes
1. Die Erfindung als rechilich qualifizierte geistige Sache

Werke der Literatur und Kunst, Geschmacksmuster (Muster und Mo-
delle) und Fabrik- und Handelsmarken sind metarechtliche geistige Sa-
chen. Sie bestehen unabhédngig davon, ob die Rechtsordnung sie beachtet.
Wenn sie als Rechtsobjekte anerkannt und damit dem Rechtsschutz unter-
stellt werden, so werden sie damit nicht erst geschaffen; der Gesetzgeber,
die Rechtsprechung und Lehre sagen tiber ihre schon von jcher vorhan-
denen Wesensmerkmale aus.

Anders dic Erfindung. Sie ist zwar in ihrem Wesenskern ebenfalls meta-
rechtlich: eine Regel zur Anwendung von Naturkriften, die gewerblich
anwendbar ist. Das reicht jedoch nicht aus, damit sic als Erfindung Rechts-
objekt wird. Sie muBl zudem ncu, d.h. im Zeitpunkt der auslindischen
Priorititsanmcldung, oder wenn dicse nicht angerufen wird, im Zeitpunkt
der nationalen Anmeldung im Inland nicht derart offenkundig oder
durch irgendwo veréffentlichte Schrift- oder Bildwerke derart dargelegt
worden sein, dafl der Fachmann sic darnach ausfithren kann (PatG Art. 7).
Dieses Erfordernis der Ncuheit, das auch von den Geschmacksmustern
verlangt wird, betrifft aber nicht das Wesen der Erfindung. Dic Neuhcit
ist eine zusdtzliche Eigenschaft der geistigen Sache «Erfindung». Zum
Wesen der Erfindung gehort hingegen, daf3 sie im Zeitpunkt der maBgeb-
lichen Anmecldung einen klar erkennbaren technischen Fortschritt be-
wirkte und daf3 sie dem Fachmann nicht nahe lag (Erfindungshéhe). Das
Bewirken des technischen Fortschrittes ist eine metarechtliche Eigenschatft.

Es gab immer schon tcchnische Regeln, die dic technische Lehre in
irgendeiner Weise bereicherten. Fachleute und Laicn konntcn dies jeweilen
an den Wirkungen feststcllen. Von der metarechtlichen Existenz wird die
Erfindung cinzig und allein durch das Wesensmerkmal der Erfindungs-
hohe abgesondert. Es macht die Erfindung zu cinem iuristisch konstruier-
ten Gedankengebilde, das losgelost von der patentrechtlichen Vorschrift
weder Fachleute noch Laien je wahrnehmen wiirden. Der Gesetzgeber,
die Lehre und die Praxis haben ein metarechtlich existierendes Phianomen
(die fortschrittliche technische Regel) aus der technischen Wirklichkeit
herausgeholt und sie in den bloB spekulativen Denkbereich hineingezogen.
Das hat zur Folge, daB3 die Existenz der Erfindung nicht an einem realen,
auflcrweltlich feststellbaren Tatbestand berpriifbar ist (Vergleich mit
einzelnen bekannten technischen Regeln bei der Frage nach der Neuheit
und dem technischen Fortschritt); die Erfindung wird an einem vom
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Richter bloB 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 fithren, wenn ich das Erscheinen des Sachverhalts im BewuBtsein
der Partcien, der Experten und des Richters behandle. Hier geniigt die
vorldufige Feststellung, daf3 dic rechtlich geschiitzte Erfindung, so wie sie
rechtlich qualifiziert ist, nicht eine technische Rcalitét, sondern ein Ge-
dankengcbilde ist.

2. Rechisfrage und Sachverhalt

Im Patentnichtigkeitsprozef stellt der Kldger dem Richter die Frage,
ob das angcgriffenc Patent (Streitpatent) nichtig sei. Er verlangt vom
Richter ein Feststellungsurteil. Formell ist dic Rechtsfrage auf die Nichtig-
erklirung des Patentcs ausgerichtet. Materiell ist der Streitgegenstand das
AusschlieSlichkeitsrecht, 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 Umstande (Nichtigkeitsgriinde),
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 Nichtigkeitsgrinde angerufen werden. Diese Sachver-
halte sind nicht Lebensverhiltnisse der Prozefiparteien, die der Richter
rechtlich qualifiziert und die er dann unabhingig von der rechtlichen
Betrachtungsweise der Partcien beurteilt (Zura novit curia). Dcr Kliger
grenzt durch dic Anrufung cines Nichtigkcitsgrundes den Sachverhalt ab.
Diesc Abhangigkeit des Sachverhaltes von der angerufencn Rechtsregel
ist zu beachten. Der Patentnichtigkeitsprozel3 unterscheidet sich darin von
andern zivilrechtlichen Streitigkciten.

Bei cinem Kaufvertrag z. B. tut der Klager dar, was die Parteien verein-
bart, also was sie gesagt oder geschrieben haben; er wihlt allerdings auch
in diesem Fall die Mitteilungen nach seiner Vorstellung des Rechtsver-
hiltnisses aus. Entscheidend sind aber doch immer die Geschehnisse und
nicht ihre rechtliche Wiirdigung durch den Kliger. Nicht anders verhélt
es sich bei einem Streit um die Haftung aus einem Automobilunfall. Die
Partei reicht dem Richter die Tatsachen hin und er spricht gestiitzt darauf
Recht (Da mihi factum, dabo t1bi ius ).
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In Patentnichtigkeitssachen gibt es hingegen kein Geschehen, das sich
vorerst cinmal ereignet, und das nachher auf seine rechtliche Einordnung
und Relevanz gepriift wird. Der Streit geht um den Bestand des Patentes.
Dieser ist nicht eine Sache, sondern die Erklarung des Patentamtes, daf3
der Patenterwerber alle Voraussetzungen erfiillt habe, um den Patent-
schutz an der in der Patentschrift definierten und beschriebenen Erfin-
dung zu crlangen. (Das Patent ist nicht identisch mit der Patentschrift,
dic das Vorhandcnscin des Patentes bestitigt. Sie ist zugleich eine korper-
liche Sache und die objektivierte Aussage des Patentinhabers tiber die
Erfindung.) Dic Rechtsfrage ist also auf die Rechtsbestindigkeit einer
Erklarung gerichtet, dic ihrerseits wicderum von rechtlich qualifizierten
Handlungen und Zustinden abhingt. Je nachdem, welcher Mangel vom
Klager aufgegriffen wird, hat er den entsprechenden Sachverhalt darzu-
tun. Er bindet zugleich durch die Anrufung cines bestimmten oder meh-
rerer bestimmten Nichtigkeitsgriindc den Richter an die Anwendung der
entsprcchenden Gesetzesstelle. Wenn der Klager sich auf die unklare De-
finition oder dic mangclude Offenbarung beruft, kann der Richter das
Patent nicht wegen fehlender Neuheit nichtig erkldren.

Diese abstrakten Ausfithrungen werden hernach beim Behandeln der
einzelnen Nichtigkeitsgriinde und der ithnen zugrunde liegenden Sach-
verhalte zur Anschauung gebracht.

Vorerst 1st jedoch noch ganz allgemein zu iiberlegen, was denn iiber-
haupt der Sachvcrhalt in einem Prozel} ist und wie er zustande kommt.

3. Wesen und Bildung des prozessualen Sachverhalts

Der prozessualc Sachverhalt dndert sich mit dem Ablaufdes Verfahrens.
Mafigeblich fiir das Urteil ist der Sachverhalt, den der Richter im Zeit-
punkt der Urteilsfillung seiner rechtlichen Beurtcilung zugrunde legt.
Diescr im Hinblick auf das Urteil fixierte Sachverhalt ist das Bild aller
vom Richter als erheblich ausgewihlten Tatsachen in seinem BewuBtsein.

Es kann vorkommen, daf3 dieses Bewultseinsbild mit den Ereignissen
tibereinstimmt, die zum Rechtsstreit Anla3 gegeben haben (Vereinbarung
der Parteien in einem Vertrag, auBerchcliche Vaterschaft, druckschrift-
lich veroffentlichte technische Regel). Sobald aber ein komplizierter Sach-
verhalt Anlafl zum Prozel} gegeben hat, besteht die Gefahr, daf3 der Rich-
ter nicht das erfahrt, was wirklich geschehen ist. Das Sachverhaltsbild
erscheint zuerst in der Schilderung der Verhiltnisse, wie der Klager sie
in der Klageschrift dem Richter darstellt. Es wird durch die Klageant-
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wortschrift ergdnzt, verschoben, verncint. Replik und Duplik bringen neue
Aspekte zum kldgerischen und beklagtischen Sachverhaltsbild. Im Be-
wulBtsein des Richters zeigen sich hicrauf zwei Bilder, die teilweise tiber-
einstimmen, teilwcise abweichen.

Dic von den Parteicn angerufenen Beweismittel (Urkunden, Zeugen,
Augenschcein, Sachverstindige, Experten) dienen dazu festzustellen, ob
das kldgerischc oder das beklagtische Sachverhaltsbild mit den vorpro-
zessualen Tatsachen tbereinstimmt. Die Beweismittel fillen Liicken im
Sachverhaltsbild aus odcr sctzen anstelle von Sachverhaltsschilderungen
der Parteien andere. Letztere haben gegeniiber den Parteibehauptungen
gemif prozessualen Regeln den Vorzug, wenn sie dem Richter glaub-
wiirdig erscheinen. Es gilt allgemein der ungeschriebene Grundsatz, dai3
Urkunden, dic nicht im Hinblick auf den Rechtsstreit abgcfafit worden
sind und Aussagen unbeteiligter Dritter (Zeugen und Sachverstindige)
die vorprozessualen Tatsachen richtiger darstellen, weil das Bild nicht
durch das vom ProzeBinteresse gelenkte Sehen verfilscht sei.

Das Bewulf3tsein des Richters ist nicht nur eine leere Fliache, auf der die
genannten Personen und Sachen die tibereinstimmenden und widerspre-
chenden Tatbestandsbilder erscheinen lassen. Der Richter verwandelt die
Wortce, Satze, Sachen, Zeichnungen usw. zum Gesamtbild des Sachver-
haltes, indem er diese Mittcilungstriger geistig aufnimmt. Das Bild der
Geschehnisse und Sachen, von dencn die Sachverhaltsschilderungen Aus-
kunft geben, wird von den Mitteilenden (Parteien, Zeugen, Sachverstian-
dige) in ihrem Geist in der Sprache oder in Zeichnungen usw. objcktiviert,
also in cinen Mitteilungstriger umgeformt. Aus dicsem Mitteilungstrager
holt der Richter durch seine geistige Tatigkeit, somit aktiv, das Mittei-
lungsobjekt als Bewulltscinsbild heraus. Es handelt sich nicht um einen
abstrakten Denkvorgang. Denken bedeutet fiir den Juristen immer das
Verbinden von Bildern von zwischenmenschlichen Bezichungen und der
von ithnen erfaBten Handlungen und Sachen. Der Richter mul3 dabei aus
all den BewuBtseinsbildern, dic der Klidger, der Beklagte, die Urkunden,
die Zeugen und dic Sachverstdndigen in seinem BewuBtsein erscheinen
lasscn, und aus seinen Wahrnehmungen bei einem Augenschein, den Sach-
verhalt konstituieren, den er schlieBlich den rechtlichen Erwdgungen zu-
grundc legt. Er bildct dabel den Sachverhalt nicht durch bloBes Zusam-
mensetzen. Er vereinigt die einzelnen Teile in der Weise zu einem sinn-
vollen Gebilde, daB ecr einzelne Teile, z.B. Behauptungen des Kligers
oder des Beklagten, als unrichtig oder bedeutungslos verwirft. Das be-
deutet, daB er die gewonncnen BewuBtseinsbilder in doppelter Hinsicht
wertet: einmal im Hinblick auf die Ubereinstimmung mit dem auBler-
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prozessualen Sachvcerhalt, laienhaft gesagt in Wiirdigung ihrer Richtigkeit
oder Wahrhcit; sodann im Hinblick auf die Rechtsfrage, d. h. mit Riick-
sicht auf die Rechtsnorm, nach der der Sachverhalt zu beurteilen ist.

Die Wahrheit oder Richtigkeit des Urteilssachverhaltes im Verhaltnis
zum vorprozessualen Sachverhalt ist, wie gesagt, nicht unmittelbar zu
erkennen; an dessen Stelle steht das Bild, wic cs aus den Zugaben der
Parteien und den Beweisen hervorgegangen ist. Der Richter hat keine
andere Wahrheitsquelle. In diesem crkenntnistheoretischen Sinne gilt auch
heute noch der allerdings nicht crkenntnisthcoretisch gemeinte gemcin-
rechtliche Grundsatz: «quod non est in actis, non est in mundo», was die
Akten nicht vorweisen, cxistiert prozessual gesehen nicht.

Die Wahrscheinlichkeit, da das Bild des prozessualen Sachverhaltes,
wie es im BewubBtsein des urteilenden Richters erscheint, mit dem vor-
prozessualen Sachverhalt tibereinstimmt, hingt von der Zuverlédssigkeit
der Beweismittel ab. Urkunden geben immer dann, wenn sic in klarer
Sprache und sorgfiltig abgefal3t worden sind, die zuverlassigste Auskunft.
Zeugenaussagen sind stets infolge der subjektiven Konstitution des Sach-
verhaltsbildes (Auswahl der Elemente und deren Zusammenfiigen nach
dem von Zeugen verstandencn Sinnbild des Geschehens) zweifelhaft. Des-
halb galtin gewissen ProzcBrechten der Grundsatz « Zwcier Zeugen Mund
tut die Wahrheit kund». Der Augenschein zeigt dem Richter die Sache
unmittelbar. Die Expertise schlieflich gibt eine nur mittelbare Kunde,
weil der Sachverhalt nicht blof8 mitgeteilt, sondern im Sachverstindnis
des Experten im Hinblick auf die Rechtsfrage gebildet ist. Auf der Grund-
lage dieser allgemeinen Erkenntnisse ist nun zu priifen, wie der Sachverhalt
im Patentnichtigkeitsproze3 zustande kommt.

4. Die Patentnichligkeitsgriinde und die zugehirigen Sachverhalte

PatG Art. 26 nennt sechs Sachvcerhalte, bei deren Vorliegen der Richter
das Patent auf Klage hin nichtig zu erkldren hat. Der Richter vernichtet
das Patent nicht. Er fallt nicht ein Konstitutivurteil. Er stellt die Nichtig-
keit fest (negatives Feststellungsurteil). Liegt ciner der Nichtigkeitsgriinde
vor, so ist das Patent von Anfang an nichtig gewesen, d.h. die Patent-
erteilung durch das Patentamt lieB3 kein Recht des Patentinhabers ent-
stehen. Beharrt der Patentinhaber gegeniiber einer Person, die das Vor-
handensein eines Nichtigkeitsgrundes behauptet, auf der Giiltigkeit des
Patentes, so spricht der Richter das entscheidende Wort, Das bedeutet,
daB jenes Sachverhaltsbild den Ausschlag gibt, das in seinem BewuBtscin



- 87 —

sich zcigt, wenn cr das Urtcil féllt. Er dndert zwar nicht durch ein Konsti-
tutivurteil die Rechtslage. Aber er konstituiert in seinem BewuBtsein den
Sachverhalt. Dabei ist er je nach der Art des Nichtigkeitsgrundes und der
Lage des T'alles mehr rezeptiv (er ibernimmt die Vorstellung, wie sie
der Kundige auf Grund der Parteiaussagen und Beweisergebnisse sicht)
oder aktiv (er wertet die Schilderungen, wahlt aus und schliefSt Liicken).
Er kann aber, wie vorn gesagt, nic das Sachverhaltsbild ohne eigenc gei-
stige Tatigkeit in scin BewulBtsein hincin projizicren 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 begntigt sich der Richter mit der Aussage des
Experten, daf} eine Erfindung nicht neu sei oder dafi ihr die Erfindungs-
héhe mangle; er sieht in einem solchen Fall nicht den nach dem Gesetz
entscheidenden Sachverhalt, sondern tibernimmt dessen Wertung durch
den Experten.

a) Fehlende Neuheil oder technische Anwendbarket, Fehlen des technischen
Fortschrittes oder der Erfindungshihe

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

Hier ist der Gedankenweg fortzusetzen, den ich vorn in Ziff. | verlassen
hatte. Dort hatte ich behauptet, daB Neuheit und gewerbliche Anwend-
barkeit gesctzlich verlangte Eigenschaften und der technische Fortschritt
das Wesensmerkmal einer Erfindung im Rechtssinne seien, die auch meta-
rechtlich existieren, die technische Realititen seien; die Erfindungshéhe
und damit die durch sie wesensméfiig 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, dal3 der Fachmann sie darnach austithren kann,
oder durch veréffentlichte Schrift- oder Bildwerke derart dargelegt worden
1st, daf3 der Fachmann sie darnach ausfithren kann».

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

Dic Schwicrigkeit besteht darin, dafl der Nichtigkeitsklager, dem die
Beweislast fiir die Nichtigkeit obliegt, Vorbenutzungen oder Schriftwerke,
die die Anwendung der erfinderischen Regeln dartun, aufstébern mubB.



Das Problem liegt nicht so schr in der Konstituicrung des prozessualen
Sachverhaltsbildes an Hand der Akten, sondern vielmehr im Beschaflen
der Auskiinfte. Liegen diese vor, so kann jeder Fachkundige dic Identitit
der technischen Regel feststellen. Der Richter stellt, wenn es sich um
komplizierte technische Verhiltnisse handelt, auf die Mitteilung eines
Sachverstindigen ab. Er sicht dann nicht in seinem Bewuftsein unmittel-
bar den technischen Sachverhalt, sondern er begniigt sich mit der Aussage
des Experten tiber das Ergebnis der Gegeniiberstellung der beiden tech-
nischen Phinomene in dessen BewuBtsein. Der Richter sicht nicht selber,
ob die Erfindung ncu ist oder nicht. Er legt in solchien Fillen seinem Urteil
den Bericht des Experten zugrunde. Das ist jedoch deswegen unbedenk-
lich, weil der Experte dic in der Patentschrift objcktivierte Regel der in
schriftlichen oder zeichnerischen Entgegenhaltungen objektivierten An-
weisungen zum technischen Handeln gegeniiberstellen und Merkmal um
Merkmal auf die Identitit iiberpriifen kann. Liegen Objekte fiir den Be-
weis der Offenkundigkeit vor (z.B. Apparate), so kann der Expertc an
ihnen die Anwendung der technischen Lchre feststellen. Die technischen
Berater der Partcien kénnen hernach an Hand der Expertise das Sach-
verhaltsbild der Sachverstindigen zuverldssig nachzeichnen und Fehler
feststellen, so daB 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 Regel das ge-
wiinschte Ergebnis mit Sicherheit errcichen lasse oder nicht. Wiederum
entscheidet in solchen Fillen das BewuBtseinsbild des Experten. Es kann
auch da vorkommen, dafl der Richter nicht in der Lage ist, den beschric-
benen Versuchen zu folgen und er sich mit der Aussage des Experten tiber
deren Ergebnisse begniigen muf3. Der Experte jedoch erlangt ein klares
BewuBtseinsbild und beschreibt dieses in seinem Bericht, Wie bei der
Neubheit sind dic technischen Berater der Parteien in der Lage, das Sach-
verhaltshild der Sachverstindigen zu uberpriifen. Auch in dicsem Fall
darf und mufl der Richter auf das Ergebnis dieser Diskussion abstellen,
obgleich er nur ein Urteil des Experten iiber den Sachverhalt seinem
Entscheid zugrunde legt, wenn cr den technischen Sachverhalt nicht
selber in seinem BewuBtsein in jedem einzelnen Element liickenlos sich
vorstellen kann.

cc) Technischer Fortschritt

Der Expertc stellt die Ergebnisse der technischen MaBnahmen, die sich
bei der Anwendung der technischen Lehre einstellen, jenen gegeniiber,
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die mit vorher bekannten technischen Mitteln zu errcichen waren. Der
Vergleich crfait Vorgdnge oder Zustdnde, die technisch realisiert, also
physisch wahrnehmbar sind. Auch wenn der Richter das Sachverhaltsbild
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) Erfindungshohe

Tm Sachverhaltshild, das den besprochenen Nichtigkeitstdllen zugrunde
liegt, erschienen jeweilen zwel technische, klar gezcichnete Tatbestdnde, die
sich gegeniiberstanden: Bei der Frage nach der Ncuheit erscheint die als
Erfindung in der Patentschrift beanspruchte und beschriebene Lehre zum
technischen Handeln (somit technische Vorgiange oder ein Erzeugnis oder
cine Vorrichtung) einerseits und eine cbenso deutlich erkennbare Anlei-
tung zum technischen Handeln andcrseits, wobci dann, wenn mehrere
angeblich neuheitsschiadliche Vorversffentlichungen oder Vorbenutzun-
gen bekannt sind, jede fiir sich gegeniiberzustellen ist; der Sachverhalt
wird also in so vicle Gegensatzpaare aufgelost, als Entgegenhaltungen
vorhanden sind. Bei der Frage nach der gewcrblichen Anwendbarkeit
erscheinen im BewuBtsein das erfindungsgemifle Ziel (ein Verfahren oder
ein Erzeugnis, einc Apparatur) und dic Auskiinfte in der Patentschrift als
in Worten und eventucll Formeln oder Zeichnungen objcktivierter Geist
cinerseits und das Bild des physisch im Experiment durchgefithrten tech-
nischen Handelns und dessen Ergebnis anderseits. Beim technischen Fort-
schritt crscheinen dic technischen Maf3inahmen, dic dasselbe Bediirfnis
befriedigen sollten cinerseits und, jeder einzelnen von ihnen gegeniiber-
gestellt (also wicderum eventuelle Aufteilung in mehrere Sachverhalts-
bilder), das Ergebnis der technischen Regel gemaf3 Patentschrift anderseits.

Auch bei der Frage nach der Erfindungshohe werden zwei Sachverhalts-
bilder gegeniibergestellt: Die im Streitpatent als Erfindung beanspruchte
und beschriebene Lehre zum technischen Handeln einerscits und dic zum
Mosaik zusammengestellten Vorverdffentlichungen und offenkundigen
Tatsachen anderseits. Beide Sachverhaltsbilder sind, sofern die Mittei-
lungen klare Auskunft geben, als technisches Geschehen oder technische
Zustande ebenso vorstellbar wic die Sachverhaltsbilder bei den bespro-
chenen Nichtigkeitsgriinden. Aber cin entscheidender Unterschicd be-
steht: Die in jenen Fillen 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 unabhingig von dem Patentnichtigkeitsstreit und werden zum Ver-
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gleich herangezogen (mit Ausnahme des Problems der gewerblichen An-
wendbarkeit, wo aber ebenfalls eine technische Einhcit ideell vorgestellt
wird).

Das Mosaik der zusammengestellten Vorverdffentlichungen und Offen-
kundigkeiten hingegen ist ein BewuBtseinshild, das zwar aus sinnvollen
technischen Einheiten zusammengesetzt ist, das aber als Summe aller
dieser technischen Tatbestande keine fiir sich bestehende sinnvolle tech-
nische Einheit crgibt. Das Mosaik wird in den folgenden Darlegungen
nurin diescm Sinne verstanden. Dic Vorversffentlichungen und benutzten
technischen Lehren, die im einschldgigen technischen Gebiet zusammen-
gefaf3t und angewendet wurden, sind nicht ein Mosaik; sie sind, jede fiir
sich, eine einhcitliche technische Lehre., Das Mosaik teilt nicht unmittelbar
eine Lehre zum technischen Handeln mit, die der umstrittenen Erfindung
gegeniiberzustellen ist. Dic Bedeutung kommt ihm ausschliefllich 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 Nichtigkecitsprozef3 unabhingigen Sinn. Deshalb wird es auch
nicht so zusammengesetzt, bevor nicht der Kliger das Material fiir den
prozessualen Sachverhalt herbeischaftt. Die einzelnen Tatsachen, jede
fiir sich, haben eine vorprozessuale technische Bedcutung; sic sind die
Einzelelecmente des vom Kldger angerufenen vorbestehenden Standes der
Technik.

Aber gerade dieser Stand der Technik kommt nur dadurch zustande,
daf3 der Kldger von der umstrittenen Erfindung als Fixpunkt aus nach
Veroftentlichungen und Offenkundigkeiten Ausschau halt. Dic Einzel-
clemente haben keinen direkten Zusammenhang unter sich. Thre Bezie-
hung zur Erfindung ist das ihnen Gemeinsame. Bildhaft gesprochen ist
ein Mosaik aus losen und sclbstindigen Stiicken aneinandergelegt, von
deren jedem aus cine Linie zu cinem aullcrhalb dieses Agglomerates von
Einzelkenntnissen liegenden Punkt, zur Erfindung, zu zichen ist. Trotz-
dem wird gemif iiberall erkannter Lehre, dic nun auch in der Verein-
barung des Europarates zur Vercinheitlichung gewisser Begriffe des Pa-
tentrechts und im PCT-Projekt international sich durchgesetzt hat, dieses
Mosaik als technische Einhcit und Realitdt behandeclt. Es wird der Er-
findung gegentibergestellt. Der Fachmann hat darauf zu antworten, ob
ihm die Erfindung nahegelegen hitte, wenn er dieses gesammelte techni-
sche Wissen im maBgeblichen Zeitpunkt besessen hitte. Er hitte jedoch
damals ohne Kenntnis der Erfindung keinen Anlaf3 gehabt, gerade dieses
Mosaik zusammenzustellen, Es war, wic schon gesagt, keine technische
Sinneinheit. Alle Einzelteile des Mosaiks waren zwar Teil des gesamten
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technischen Wissens der Fachwelt, der cinzelne Fachmann hittc aber
nicht gerade sie aus dem Horizont der technischen Kenntnissc heraus-
gelost und zum Mosaik zusammengestellt, das von dem andern techni-
schen Wissen abgesondert wire. Die gestellte Frage sctzt also nicht nur
cinen Sachverhalt voraus, der als solcher nicht realisiert war; sie projiziert
den erst im Prozef3 als sinnvoll erkannten und erst im Hinblick auf die
Erfindung crrcichbaren Sachverhalt in cine vorprozessuale Situation zu-
rick, wo er als solcher ohne Kenntnis der Erfindung nicht gebildet war
und nicht gebildet werden konnte. Die Frage, ob dem Fachmann von
diesem Mosaik aus die Erfindung nahe lag, sctzt jedoch die Annahme vor-
aus, daB ein solches vorprozessuales Mosaik ohne Kenntnis der Erfindung
als technische Kenntnis zusammengehort habe und als Sinncinheit er-
kennbar gewesen sei. Da dies nicht zutraf, wird also der Erfindung ein
Mosaik gegeniibergesetzt, das nur der Jurist als cine technische Realitit
denkt, die vorprozessual als Sachverhalt hitte beistehen kénnen. Damit
betrifft die Antwort nach dem Nahelicgen ebenfalls ein reines Gedanken-
gebilde. Da das Nichtnahelicgen cin Wesensmerkmal der Erfindung ist,
wird auch sic derart zu einer nur denkbaren, nicht aber als technische
Realitat vorstellbaren geistigen Sache.

Dieser Denkvorgang 1483t sich nicht am Bild einer technischen Vorstel-
lung tiberpriifen. Eine sclche Vorstellung wiirde gentigen. Sie miiite nicht
als technisches Handeln (Verfahren) oder technischer Zustand (z.B. Le-
gierung, chemisches Erzcugnis, Apparat, Maschine) physisch realisicrt
sein. Weil das Mosaik keine technische Einheit ist, kann ihm als Ganzem
die Erfindung nicht gegentibergestellt werden. Nochmals sel gesagt, um
MiBverstandnisse auszuschlieen, dall das Mosaik zwar aus einem Zu-
sammenstellen von tecchnischen Sachverhalten sich ergibt. Diesc Sachver-
halte ergeben aber nicht cine einheitliche Lehre zum technischen Handeln.
Darauf kommt es jedoch an. Wer vermeintlich vom Mosaik, vom soge-
nannten Gesamtstand der Technik, aus die Frage nach dem Naheliegen
der Erfindung beantwortet, tduscht sich. Er denkt nicht vom Mosaik aus
zu einem erst zu findenden technischen Ergebnis hin. Er blickt von der
nun bckannten Erfindung zu den einzelnen Teilen hin, die ihm aus dieser
Sichtihren Sinn als Entwicklungselement offenbaren. Zu fragen wire aber,
ob der Fachmann, wenn er die Erfindung nicht kannte, es als sinnvoll an-
schen konnte, gerade dieses Mosaik zusammenzufiigen, um dann von ihm
aus weiter zu suchen, und ob ihm dann nahe lag, von den einzelnen Teilen
aus die umstrittene Regel zu entwickeln.

Eine solche Antwort kénnte nur jene Person erteilen, in deren Bewuf3t-
sein die umstrittene Erfindung nicht zugegen ist. Eine solche Person kann
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aber nicht befragt werden: Kennt der Sachverstandige dic Erfindung, so
kann ersich von ihrem sinngebenden Leitbild nicht mchr befreien. Zudem
wiirde kein Sachverstdndiger bercit sein, wenn ithm die Erfindung nicht
genannt wird, die Frage zu beantworten, ob ein Fachmann eines speziellen
Gebietes in einem gewissen Zeitpunkt das Zusammentragen des ithm ge-
nannten Materials als Arbcitsgrundlage fiir eine weitere Entwicklung als
sinnvoll angesehen hitte und was er wohl damit errcicht hitte.

Das Mosaik als Sachverhaltsbild und die Antwort, ob die Erfindung dem
Fachmann nahe lag, kommen also wie folgt zustande: Der Kliger 1ost
die erfinderische Regel in ihre Elemente auf. Dann durchsucht er die Li-
teratur und sicht sich in der technischen Praxis um, ob er Angaben oder
Vorkommnisse finde, die mit dicsen Elemcnten in einem technisch sinn-
vollen Zusammenhang stehen. Er bildet daraus das besprochene Mosaik.
Der Richter legt es dem Sachverstindigen vor. Dicser bejaht nun aus der
Sinneinheit der Erfindung heraus die Bedeutung der Elemente oder er
verneint sie. Bejaht er sie, so kommt er zum Ergebnis, daf3 die Erfindung
dem Fachmann nahegelegen habe. Daraus geht jedoch mit aller Deutlich-
keit hervor, daB} dicscs Nahclicgen aus dem Sinngefiige der Erfindung und
nicht aus dem Stand der Technik, in dem dic Erfindung noch nicht be-
standen hatte, herstammt.

Solange der Fachmann die Erfindung nicht sah, breitete sich vor ihm
der Horizont des technischen Wissens in seinem Fachgebiet aus. Er hatte
keinen Grund, irgendwelche Einzeltcile gesondert zu betrachten und sie
zu einer Arbeitsgrundlage zu vercinen. Erst die erfinderische Idee gab
den Anhaltspunkt, um die Bedeutung der cinzelnen Grundlagen zu er-
kennen. Sobald sie im BewuBtsein des Fachmanncs erschienen war, konn-
ten sich im ausgcebreiteten Fachwissen die Zwischenglieder zeigen. Nicht
das bisherige Fachwissen hob sic hcraus, sondern ihre Zugehorigkeit zur
Erfindung. Jeder Wissenschaftler macht diese Erfahrung. Je nachdem von
welcher Idee aus erein Werk licst, fallen ihm Aussagen auf, dic er sonst nicht
beachtet hatte oder hitte.

Damit ist jetzt dic vorn aufgestellte Behauptung bewiesen, daf3 die Er-
findung so, wic sie nach der schweizerischen Gerichtspraxis durch das
Wesensmerkmal der Erfindungshéhe bestimmt sein soll, keine technische
Realitit, sondern ein Denkgebilde ist. Der Sachverhalt, das Naheliegen
der Erfindung auf der Grundlage dieses Mosaiks, konnte in der technischen
Realitdt gar nicht gegeben sein.

Das bedeutet aber nicht, daB§ die Erfindungshohe als Sachverhalt im
Patentnichtigkeitsprozel3 sinnlos ist. Es gibt Félle, so z.B. die Benutzung
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baren Fortschritt bewirkt, aber dem Fachmann nahegelegen ist. Da wire
es ungerecht, dem Patentanmelder das Monopol deshalb zuzucrkennen,
wecil er als erster dic Hand nach einem technischen Mittel ausstreckte, das
Dritte entwickelt hatten. Ebenso verhilt es sich, wenn ein Fachmann mit
bekanntcn technischen Mitteln ein neues Bediirfnis, das nicht cr selber
hervorgerufen hat, befricdigt. In solchen Fillen ist ein klares Bild des
technischen Sachverhalts im Zecitpunkt der Patentanmeldung als tech-
nische Recalitdt crkennbar. Der Nichtigkeitsklager kann das, was die In-
dustrie im Zeitpunkt der Patentanmeldung herstcllte und die ncuen tech-
nischen Mittel oder Bediirfnisse im Rahmen der normalen fachminnischen
Tatigkeit zusammenbringen.

Dic Erfindungshéhe und die Frage nach dem Nahelicgen der Exfindung
sind patcentrechtlich sinnvoll, sobald sie mit der technischen Realitédt ver-
bunden bleiben. Das heillt, daf3 der technische Sachverhalt, so wie cr zur
Zcit der Patentanmeldung dem Fachmann des betreffenden Gebictes un-
abhingig von der Erfindung als technische Sinneinheit erkennbar war,
mit cingeschlossen neue technische Mittel und Bediirfnisse, der Erfindung
gegeniibergestellt wird. Ausgangspunkt miif3te also die angewandte Tech-
nik sein. Sie besteht aus dem technischen Handeln und dessen allgemein
bekannten und beniitzten technischen Grundlagen. Der Nichtigkeits-
kldager miillte also bewceisen, dafl der Stand der Technik, auf den er sich
beruft, eine technische Sinneinheit war. Ihm ldge der Beweis ob, daf3 z. B.
Patentschriften und Aufsitze in diesem Industriezweig von den Fachleuten
beachtet wurden. Die bundesgerichtliche Praxis hat cinen Schritt in dieser
Richtung getan, indem sie Druckschriften, die im Zeitpunkt der Patent-
anmeldung in Vergessenheit geraten waren, vom Stand der Technik aus-
schlieft. Der Nichtigkeitskldger mii3te beweisen, dal3 damals die sinn-
gebenden Querverbindungen zwischen den angerufenen Vorvertffent-
lichungen und Vorbenutzungen schon geschen wurden. Dadurch ergédbe
sich die gercchte Unterscheidung der theoretisch hochentwickelten Tech-
nik einerseits und der mehr nach der handwerklich praktischen Entwick-
lung ausgerichteten Tétigkeit anderseits. Wahrend z. B. in der chemischen
oder pharmazeutischen Industrie die theoretische Wissenschaft, einschlie3-
lich unmittelbar einschligige Patentschriften, dic Grundlage bilden, kiim-
mert sich der Fachmann, der theoretisch problemlose Artikel des tidglichen
Gcebrauches herstellt, kaum um sie.

Den so gefafiten und jeweilen als technische Realitdt vorstellbaren Stand
der Technik konnten die Experten, Richter und Partcien gleich wic bei
der Frage nach der Neuheit oder dem technischen Fortschritt iiberpriifen.
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Der vom Schreibenden schon mehrmals gemachte Vorschlag, daBl die
Erfindungshohe beim Vorliegen eines klar erkennbaren technischen Fort-
schrittes zu vermuten sei und dafl der Nichtigkeitskldger den Beweis fiir
das Naheliegen durch den Hinwels auf besonderc Verhéltnisse (neue Mit-
tel, neue Bediirfnisse) zu erbringen habe, fuhrt ans gleiche Ziel. Er macht
aber, wie sich das jetzt ergibt, nur einen unnétigen Umweg um das blof3
gedachte Mosaik herum. Fallt dicses weg, so ist die technische Wirklichkeit
der Werkplatz, auf dem auch bei der Frage nach der Erfindungshohe der
prozessuale Sachverhalt sich zeigt.

Der Vorschlag, den wirklichen Stand der Technik als Grundlage anzu-
erkennen, hat zur Folge, daB3 unter Umstdnden in verschiedenen Lindern
und noch mehr in verschiedenen Sprachkreisen bei der Priiffung der glei-
chen Erfindung cin anderer Stand der Technik den Ausschlag gibt. Doch
gilt dies mehr fiir dic Kleinerfindungen als die GroBindustric. Letztere
holt dic Arbeitsgrundlagen aus allen Sprachbereichen. Zudem weichen
auch beim Heranziehen des Mosaiks die Priiffungsergebnisse wesentlich
voneinander ab, wohl mehr, als wenn der reale Stand der Technik als
Grundlage ancrkannt wire.

b ) Ausschluf von der Patentierung

PatG Art. 26, Abs. 1, Ziff. 2 148t den Richter cin Patent nichtig erkldren,
das einc Erfindung umfafit, die gemaB3 Art.2 von der Patenticrung aus-
geschlossen ist. Das Sachverhaltshild ist dabei je nach dem AusschlieBungs-
grund verschieden:

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

Der Richter sicht auf'den Zweck, dem dic erfinderische Regel dient. Er
erblickt eine Sache und dercn Verwendungsmoglichkeit (z.B. fiir Ver-
brechen besonders gecignete Waffe; einen Handlungsablauf und dessen
gesetzwidrigen Erfolg, z.B. Verfahren zur Herstellung cines Nahrungs-
mittels, das dem Lebensmittelgesetz widerspricht). Wenn der Streit sich
um den Verwendungszweck dreht, so hat sich der Richter, wenn nétig
beraten von einem Sachverstindigen, alle méglichen Ergebnisse der Er-
findung vorzustellen. Er vergleicht sie mit den Vorstellungsbildern, die
die gesetzliche Umschreibung von verbotcnen Erzeugnissen oder Hand-
lungen in ihm hervorrufen. Dies ist der einfachere Sachverhalt. Schwie-
riger ist die Ermittlung des Zustandcs oder Vorganges, der den guten
Sitten widerspricht. Dabei hat der Richter sich vorzustellen, wozu die
Anwendung der Erfindung fithre und ob dieses Ergebnis eine Situation
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bewirke, die mit den guten Sitten nicht vereinbar sei. Er fillc dabei ein
moralisches Wert- oder Unwertsurteil. Die dazu notwendige Vorstellungs-
reihe hingt vom einzelnen Fall ab. Die Konstituierung dieses Sachver-
haltsbildes unterscheidet sich nicht von jencer, die dem Richter oblicgt,
wenn cr in irgendeinem andern Rechtsgebict die Frage nach der Sitten-
widrigkeit beantworten muf3.

Der Sachverhalt des Zuwiderlaufens gegen Gesetze oder die guten Sitten
zeigt somit die Wirkung der patentierten Regel auf bestimmte mensch-
liche Verhiltnisse (Gefahrdung der Gesundheit oder der Sicherheit, Zu-
widerhandlung gegen Vorstellungen von dem, was man bei Beachtung
der geltenden sittlichen Bewertungen tun diirfe). Sowohl der technische
Sachverhalt wie die Bilder seiner Ergebnisse und die Gegenbilder, die aus
den Gesetzen oder den Sittlichkeitsvorstellungen herkommen, miissen als
Handlungen oder Zustdnde deutlich erscheinen. Der Richter, dic Sach-
verstandigen und die Parteien kénnen diese BewuBtseinsbilder, die in den
Aussagen objektiviert sind, in allen ihren Erscheinungselementen tiber-
priifen.

bb) Erfindungen von Arzneimitteln, sowic Erfindungen zur Herstellung
von Arzneimitteln auf anderem als chemischem Wege

PatG Art.2, Ziff. 2, umfafit zwcei getrennte Sachverhalte: das Arznei-
mittel und das nichtchemische Verfahren.

Das PatG verwendet zwar den Begriff «Arzneimittel», cs definiert
ihn aber nicht. Das hciit jedoch nicht, daf3 der vom Gesetzgeber hier
gemeintce Sachverhalt sich unabhéngig von der Uberlegung, die zum Aus-
schlufl der Patentierbarkeit fihrte, finden lasse. Er ging davon aus, dal3
die Vorbeugung oder Heilung von krankhaften Zustanden nicht dadurch
erschwert werden dirfe, dal nur ein Unternehmen den Stoff, der dazu
diene, erzeuge. Zwar ist die Exklusivitit moglich, wenn praktisch nur ein
patenticrtes chemisches Verfahren zur Herstellung bekannt ist. Immerhin
steht der Weg iiber andere Verfahren theoretisch offen; der Ausschluf3
des Stoffes soll geradezu dic Konkurrenten herausfordern, daf sie cinen
zweiten Weg suchen. Ob ein Stoff krankhafte Zustinde verhindern oder
beheben 148t ist in jedem cinzelnen Fall zu prifen. Weder die Definition
der Pharmakopdée noch die Unterstellung unter die interkantonale Heil-
mittelkontrolle (IKS) geben cin klares Bild des Sachverhaltes, weil deren
Schutzzweck weiter reicht (SicherheitsmaBBnahmen gegen die Gefahrdung
der Gesundheit durch das Inverkehrbringen von Stoffen durch Personen,
die nicht zureichend ausgebildet sind). Daraus ergibt sich die Folgerung,
dafi das Sachverhaltsbild in Zusammenarbeit des Richters mit cinem
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Pharmakologen zu konstituieren ist. Letzterer sagt das entscheidende Wort
tiber die Einwirkung des umstrittencn Stoffes auf den menschlichen Or-
ganismus.

Den zweiten Sachverhalt, «die Herstellung von Arzneimitteln auf an-
derem als chemischem Wege», hat der Techniker vorzuweisen. Er gibt
die Griinde an, weshalb cin Vorgang nach der geltenden technischen Be-
trachtungsweisc der Chemie zugchére oder von ihr ausgeschlossen sei.
Dabei muB er jedoch cin klar erkennbares Abgrenzungskriterium anwen-
den. Der Richter muB3 den Grenzverlauf sehen kénnen, und zwar gemaf
Praxis und Lchre an Hand von Strukturformeln, die die Anderung im
Aufbau des Molckiils sichtbar machen. Dic Partelen kénnen hernach das
von Experten vorgezeigte technische Sachverhaltsbild mit einem andern
konfrontieren und cs so in Frage stellen. Solange sie nicht offensichtliche
Fehler in der Betrachtungsweise des Experten nachweisen kénnen, wird
der Richter dessen Sachverhaltsbild dem Urteil zugrunde legen.

cc) Erfindungen von Nahrungsmitteln, Futtermitteln und Getrinken

Das Sachverhaltsbild von PatG Art.2, Ziff. 3, zcigt das Erzcugnis, das
gemidl dcr patenticrten Rcgel erhalten wird, und dessen Verwendung.
Abgrenzungsschwierigkeiten crgeben sich nur zwischen Nahrungsmitteln
und GenuBmitteln. Ob das einc oder das andere vorliegt, entscheidet der
Richter nicht auf der Grundlage der Erndhrungswissenschaft, sondern
nach der Anschauung der Verbraucher, woriiber er meistens sclber Be-
scheid weifl. Seine eigene Vorstellung fiigt dem ProzeBstoff’ das grundle-
gende Sachverhaltsbild cin.

dd) Erfindungen von chemischen Stoflen

Chemische Stoffc sind zum Teil schon durch PatG Art.2 und 3 vom
Schutz ausgeschlossen. Fiir jene, die dort nicht erfa3t sind, spricht Ziff. 4
das Patenticrungsverbot aus. Ausdriicklich zugelassen ist die Patentierung
fir Legierungen. Damit ist der mogliche Zweifel bescitigt, ob sie, weil sich
chemische Rcaktionen ergeben kénnten, den chemischen Stoffen zuzu-
zidhlen seien oder nicht.

Das Sachverhaltsbild wird auf dic gleiche Weisc konstituicrt wie bei der
Frage, ob cin chemisches Verfahren vorliege.

¢) Ungeniigende Offenbarung und unklare Definition

Die Nichtigkeitsgrinde von PatG Art.26, Ziff.3 und 4, stellen dem
Richter die Frage, ob ein Fachmann in der Patentschrift die Anleitung
finde, um mit Hilfe seines durchschnittlichen Fachwissens die Erfindung
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gewerblich anwenden zu kénnen (ausreichende Offenbarung) und ob er
beim Lesen und Betrachten {Anspriiche, Beschreibung und evtl. Zeich-
nungen) erkenne, worin die in den Patentanspriichen definierte Erfindung
bestche (klare Definition).

Der Sachverhalt, dessen Konstituierung diese Rechtsfrage crfordert,
besteht aus dem Vergleich von zwei BewuBtseinsbildern: von dem Bild
des technischen Handelns oder Zustandes, den der Fachmann sich vor-
stellt, wenn cr den Wortlaut der Patentschrift liest, einerseits, und ander-
scits von dem Bild des technischen Handelns oder Zustandes, das sich
einstellt, wenn das technische Handeln zum angestrebten Erfolg fithrt und
die technische Lchre ausreichend in den Patentansprichen umschrieben
und eventuell noch zusitzlich in der Beschreibung und in Zeichnungen
erlautert ist. Das heif3t, daB cincrscits der in der Patentsclirift objektivierte
Geist als technische Realitit vorgestellt wird und anderseits diese tcchni-
sche Realitit noch einmal als praktisches Handeln in der industricllen
Praxis mit seinem Ergebnis vorgestellt wird.

Wenn diese beiden BewuBtscinsbilder sich decken, reicht die Offen-
barung aus und die Definition ist klar. Wenn jedoch die beschricbene Lehre
zum technischen Handeln (Offenbarung) keine ausreichende Vorstellung
von dem erméglicht, was in der industriellen praktischen Anwendung zu
geschchen hat (Offenbarung), oder wenn dic Umschreibung der Erfin-
dung den praktischen Gehalt der technischen Regel nicht klar erkennen
1aBt (Definition), dann bewecisen die Liicken dicses zweiten Sachverhalts-
bildes die Mangel der Patentschrift. Das Lesen der Patentschrift 148t stets
ein technisches BewuBtseinsbild entstchen. Die vom Verfasser der Patent-
schrift gewéhlten Begriffe gehoren der technischen Sprache anj; sie teilen
somit technische Idecn mit, d.h. sie crwecken die Vorstellung von techni-
schem Handeln oder von technischen Zustinden. Ob dicses BewuBtseins-
bild den Anforderungen cntspricht oder nicht, kann nicht an diesem Mit-
teilungsgehalt beurteilt werden. Der Richter muf3 ihm ein Bild jenes ange-
strebten technisch sinnvollen Handelns oder Zustandes gegeniiberstellen,
das dic gestellte Aufgabe anzeigt. Dicses Bild soll sich, wic gesagt, mit
jenem, das dic Patentschrift entstehen 1483, decken. Trifft das nicht zu,
so ergeben sich zwel Moglichkeiten: Der Richter kann das Bild des sinn-
vollen technischen Handelns oder Zustandes aus einer andern Auskunfts-
quelle herleiten oder er bringt es gar nicht zustande. Im letzteren Fall
bleibt die Stelle des zweiten BewuBtseinsbildes leer oder zumindest eben-
falls lickenhaft.

Der Richter, die Parteien und der Sachverstindige bemerken in der
Regel nicht, daf} sie im Sachverhaltsbild zwei Tecile gegentiberstellen. Sie
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mecinen, daf} sic alles aus der Patentschrift ableiten. Sie schauen jedoch
immer auf die crwihnte technische Realisation als Alternative zur Aussage
der Patentschrift hin. Diese Erkenntnis weist die einzelnen Elemente des
Sachverhaltes deutlicher vor. Sie schlieBt dic Gefahr aus, daf die Beteilig-
ten sich mit Begriffen zufrieden geben und nicht darnach fragen, ob sic
in ihrem BewuBtsein den technischen Vorgang oder Zustand klar sehen.
So kommt cs vor, daf3 ein Expertc an Hand eines Experimentes oder einer
Gruppe von Versuchen erklart, daB die Erfindung sich nicht realisicren
lasse. Diese Feststellung darf aber nur gerade fiir diese Experimente, d.h.
fiir jene Bedingungen gelten, unter denen sie vorgenommen worden sind.
Nur diese konnten aus dem Patentschutlz durch einen Disclaimer heraus-
genommen werden, es sei denn, dal3 der Experte dartut, daf3 auf Grund
des experimentellen technischen Wissens das Ergebnis der Versuche fiir
jedes technische Handcln gelte, das von der Dcfinition der Erfindung
umfaBt sei. Der Richter hat dartiber zu wachen, daf3 der Experte metho-
disch richtig ans Werk geht. Die Parteien konnen das Ergebnis des Exper-
tenberichtes fachkundig betrachten und kritisicren. Auch in diesem Fall
wird der Richter am Sachverhaltsbild des Gutachters nur dann Korrek-
turen anbringen, wenn dicser Unrichtigkeiten zugibt oder solche an Hand
der Partcibehauptungen auch dem Richter klar erkennbar sind.

d) Doppelpatentierung

Dieser Nichtigkeitsgrund (Art.26, Ziff.5) stellt an die Konstituierung
des Sachverhaltsbildes dic glcichen Anforderungen wie dic Frage nach der
Ncuheit. Der Richter muf3 den technischen Sachverhalt, der in den Pa-
tentanspriichen (evtl. erldutert durch dic Beschreibung und Zcichnungen)
erscheint, mit jenem vergleichen, dessen Bild die Patentschrift cines Pa-
tentes hervorruft, das aus ciner fritheren oder priorititsalteren Anmeldung
hervorgegangen ist.

Ich verweise auf das zum Neuheitsproblem Gesagte (vornI.4.a.aa). Ein
patentrechtlich bedceutsamer Unterschied ist jedoch hervorzuheben. Neu-
heitsschéddlich ist jede technische Lehre, die cine patentrechtlich bedeut-
same Entgegenhaltung mitteilt. Eine Doppelpatenticrung setzt hingegen
voraus, daB3 fir die umstrittene Erfindung ein giiltiges Patent erteilt worden
ist. Wurde die Erfindung nur in der Beschreibung erwihnt, nicht aber
vom Patentanspruch crfalt, so liegt keinc Doppclpatenticrung vor. Der
Richter mufl daher den Experten darauf aufmerksam machen, dal3 er
den Sachverhalt an Hand des entgegengchaltenen Patentes im Hinblick
auf dessen geschiitzten Teil mit dem geschiitzten Teil des Streitpatentes
zu vergleichen hat. Die Sachverhalte der beiden Patentschriften miissen
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sich also nicht nur in ihrem technischen Gehalt decken; die Identitiat muf3
auch in der Dcfinition oder den Patentanspriichen zum Vorschein kom-
mcn. Dabei geben nicht dic Worte den Ausschlag, sondern die iiberein-
stimmendcen Vorstellungen vom technischen Handeln oder Zustand, dic
die beiden Definitionen im Bewultsein des FFachkundigen bewirken. Es
ist moglich, dafl dic Regel in der cinen Patentschrift klipp und klar um-
schrieben ist, in der andern aber erst sich einstellt, wenn dic Beschreibung
den Patentanspruch erldutert.

¢) Lehlen des Rechts auf das Patent

Ob der «Patentinhaber weder der Erfinder noch dessen Rechtsnach-
folger ist, noch aus einem andern Rechtsgrund ein Recht auf das Patent
hatte» (Art.26, Abs. 1, Ziff. 6), ist in eincm Sachverhaltsfilm zu erkennen.
Die Beziehung dcs Patentinhabers zur Erfindung ist bis zu deren Entwick-
lung zuriickzuverfolgen. Der Klédger trigt die Beweislast dafiir, dal3 der
Patentinhaber nicht der Erfinder ist. Er bringt diese Uberzeugung nur
dadurch zustande, daf3 er das Entstchen der Erfindung zeigt. Er muB3
cine andere Person erscheinen lassen und vorwcisen, wann und wie diese
gerade diese technische Regel entwickelt oder aus einer Intuition heraus
festgehalten hat. Hat der Erfinder die Rechte an einen Dritten tibertragen,
so hat der Klidger auch dicsen Vorgang im Bewulitsein des Richters cr-
scheinen zu lassen. Behauptet der Patentinhaber, dafl ihm die Rechte zu-
stehen, obgleich der Beweis erbracht ist, daB3 ein andercr dic Erfindung
gemacht oder dic Rechte daran erworben hat, dann obliegt ihm der Be-
weis fiir selnen origindren (z.B. angestellter Erfinder) oder abgeleitcten
Erwerb.

Der Sachverhalt hat zum Teil einen technischen Gehalt (patentierte
Erfindung und das Handcln, das sic entstehen lie8). Gegeniibergestellt
wird das Ergebnis des vom Klidger beschriebenen Vorganges einerseits
und dic technische Regel gemiB Streitpatent anderseits. Zum andern Teil
sind Gegenstand des Sachverhaltsbildes Handlungsabldufe (Wirken einer
Person an einem Ort und zur bestimmten Zeit, Vereinbarungen). Beide
Teile miissen deutlich im Sachverhaltsbild erscheinen. Der Richter mul3
z. B. sich vergewissern, dafl Zeugen, die behaupten, diese oder jenc Person
habe die Erfindung gemacht, nicht nur ein Handeln dieser Person gesehen
haben, das einen Erfolg hervorbrachte, der dem gleichen tcchnischen
Gebiet angehorte wie die Erfindung. Sie miissen die Erfindung als be-
stimmtes technisches Handeln oder Zustand erkannt haben, sei es als
technische physisch wahrgenommene Realitit, sci ¢s auf Grund der cin-
deutigen Beschreibung (Objektivation in Worten und Bildern).
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II. Das Beschaffen des ProzeBstoffes

1. Die zivilprozessualen Grundsatze

a) Der Patentnichtigheitsprozef als Zivilrechtsstreitsache

Die Nichtigkeit eines Patentes wird nach zwingenden gesetzlichen Re-
geln bestimmt. Licgt cin Nichtigkeitsgrund vor, so kénnte selbst das ge-
meinsame Einverstdndnis aller Interessicrten das Patent nicht giiltig ma-
chen. Dcr Bestand oder Nichtbestand des AusschlieBlichkeitsrechts an der
Erfindung ist damit grundsitzlich dem Einflu3 des privaten Willens ent-
zogen. Dennoch cntscheiden die eventuellen Patentgegner dartiber, ob
die Erfindung dem Patentinhaber einc unangefochtene Herrschaft ver-
schaffe oder nicht.

Die Rechtsgiiltigkeit des ertcilten Patentes (gepriift oder ungepriift)
wird vermutcet. Auch ein nichtiges Patent ist, solange seine Nichtigkeit
nicht bewiesen ist, vom Rechtsschein der Rechtsgiiltigkeit umgeben. So
lange kann der Patentinhaber sein AusschlieBlichkeitsrecht durchsetzen.

Die Patentnichtigkeit kommt im Patentverletzungsprozell erst dann
zur Sprache, wenn der Beklagte sich darauf beruft (Einrede oder Wider-
klage). Theoretisch ist das Patent also nichtig, praktisch verschaflt cs
jedoch dem Inhaber den Schutz, bis er darauf verzichtet oder der Richter
es als nichtig erkliart. Der Unterschied des schweiz. Systems, das dem Pa-
tent von Anbeginn an die Giiltigkeit abspricht, zu den andern, die sie
als Folge des Richterspruches eintreten lassen (z. B. Deutschland), ist somit
rein theoretisch. Da die schweiz. Regelung dem praktischen Zustand
widerspricht, solltc auch in der Schweiz das Nichtigkeitsurteil die konsti-
tutive Rechtsvernichtung zur Folge haben und nicht blof3 die ncgative
Feststellung. Diese Anderung der Rechtstheorie 148t sich mit dem gelten-
den Gesetzestext ohne Mihe vereinbaren. PatG Art. 26 deckt die konsti-
tutive Wirkung und die Feststcllung. Die Nichtigkeitseinrede wire damit
allerdings ausgeschlossen. Das erschwert die Verteidigung des Verletzungs-
beklagten nicht; er mull fiir die Begriindung der Nichtigkeitseinrede den
gleichen prozessualen Aufwand betreiben wie fiir die Widerklage.

Das Hintiberwechseln zur konstitutiven Patentvernichtung im Urteil
ist auch durch die Erkenntnisse vom maflgebenden Sachverhalt gerecht-
fertigt. Ob das Patent giiltig oder nichtig sei, entscheidet der Richter, wie
das einldBlich dargetan wurde, im Hinblick auf jenes Bild des Sachverhal-
tes, das im Zeitpunkt der Urteilsfallung in seinem BewuBtsein erscheint.
Dieses Sachverhaltsbild hingt 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 rechtsgentiglich ausweist, besteht nur dann, wenn der Patent-
inhaber ihn anerkennt; bei dieser Sachlage vermcidet er aber den Rechts-
streit. Der Urteilssachverhalt hingt von der Sorgfalt der Parteien beim
Sammeln und Darstellen des ProzeBstoffes, vom Erinncrungsvermégen
der Zeugen und der Zuverldssigkeit der Experten ab. Es ist daher folge-
richtiger, dafl der Richter das Patent riickwirkend vernichtet, als daf3 er
dic Nichtigkeit feststellt und damit so tut, als ob der ihm jetzt crscheinende
Sachverhalt schon bei der Patenterteilung oder gar der Patentanmeldung
vorhanden gewesen sei.

Aus dem Gesagten ergeben sich folgende Schlisse: Die Patentnichtig-
keitsgriinde sind zwar vom Gesetz zwingend vorgeschrieben. Den Interes-
sierten ist es jedoch freigestellt, das AusschlieBlichkeitsrecht anzuerkennen.
Siec miissen das sogar tun, solange sie nicht den Beweis erbringen, dafl das
Patent nichtig ist. Der private Wille entscheidet dariiber, ob das Patent
nichtig crkldrt wird oder unangefochten die entsprechende ausschlief3-
liche Herrschaft Giber die technische Lchre vermittelt, weil die gesetzlichen
Patentnichtigkeitsgriinde erst auf dem Umweg iber den Zivilprozel3 zur
Geltung gelangen. Nur dann, wenn cin Privater sic anruft, und nur so,
wie sie im Prozef3 im Sachverhalt erscheinen, der ebenfalls von der Tétig-
keit der Partcien abhingt, wirken sie sich aus.

Der Patentnichtigkeitsprozel ist somit in die Hinde der Parteien gelegt
und damit eine Zivilrechtsstreitsache.

b) Due zivilrechtlichen Regeln iber die Beschaffung des Prozefstoffes

In den kantonalen ZivilprozeBrechten ist der Grundsatz anerkannt und
verwirklicht, da3 dic Parteicn den Sachvcerhalt zu behaupten und zu be-
weisen haben. Der Richter darf weder die Behauptungen ergdnzen noch
selber Tatsachen in den ProzeBstoff einfiigen, also Material zur Bildung
des Sachverhalts herbeischaffen. (Diese Rechtslage wird als Verhandlungs-
maxime bezeichnet.) Diese Beschridnkung der richterlichen Tiatigkeit be-
deutet nicht, dafl der Richter sich mit der ProzcBleitung begniigen und
im tibrigen blof zuschen miisse, ob und wie die Parteien ihren Standpunkt
begriinden und Beweise beantragen. Der Grundsatz «da mihi factum —
dabo tibi ins» gilt nicht mehr in allen kantonalen ProzeBrechten unein-
geschriankt. Gewisse kantonale ProzeBrechte ermichtigen den Richter,
die Parteien zu befragen und auf die Unklarheit oder Unvollstandigkeit
ihrer Vorbringen aufmerksam zu machen. Das dndert jedoch nichts daran,
daf3 die Parteicn den Sachverhalt, aus dem sie die geltendgemachten An-
spriiche ableiten, behaupten und die Beweise beantragen missen. Keine
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schweiz. ZivilprozeBordnung gibt dem Richter die Befugnis, anstclle des
Sachverhaltes, wie ihn die Parteien vorgetragen haben, cine andere Schil-
derung, die cr sclber vornimmt, scinem Urteil zugrunde zu legen, handle
es sich auch nur um das Auswechseln von einzelnen Teilen. Ebensowenig
darf der Richter Urkunden cinfiigen, die dic Parteien nicht vorgelegt
haben, oder von sich aus liber bestimmte Vorgdnge Zeugen befragen.
Etwas anderes ist die Befragung von Zeugen iiber ein Sachverhaltselement,
das nicht im Wissen von bestimmten Personen zu finden, sondern als
allgemeine Meinung zu cerfragen ist (z. B. vom Gericht selber ausgewihlte
Auskunftspersonen iiber die Bedeutung eines Zeichens als individuelle
Marke oder Beschaffenheitsangabe). Auch scin privates Wissen darf der
Richter nur so weit zur Konstituierung des Sachverhalts verwendcn, als
es allgemcin bekannt (gerichtsnotorisch) ist.

2. Die Aufgabe des Sachverstindigen bei der Bildung des Sachverhalts

a) Sachverhaltsbehauplung und Bewets

Der Kldger muf in einem Zivilprozef den Sachverhalt darstellen, aus
dem er die beantragte Rechtsfolge ableitet. Zudem mulB3 er Beweis dartiber
fithren, dafB es sich so verhalte oder verhalten habe, wie er cs behauptet.

Dasbedeutet, dafl zwei BewuBtseinsbilder notwendig sind, damit schlief3-
lich im BewuBtscin des Richters das dritte und entscheidende BewuBtseins-
bild entsteht: der Sachverhalt, der dem Urteil zu Grunde liegt. Nur dann,
wenn die Beweismittcl, jedes fur sich, oder alle zusammen cinen Sach-
verhalt vorzeigen, der sich mit jenem dcckt, den die Behauptungen des
Kligers vorweisen, haben diese die prozessuale Feuerprobe bestanden und
sind sic zum Urteilssachverhalt geldutert worden.

Manche Kldger, aber auch Richter, wenden diese Grundsitze in Patent-
nichtigkcitsprozessen nicht oder nur liickenhaft an.

Der Kliager behauptet z.B. nur, dafl die Erfindung nicht ncu sei und
nennt dann als Beweis Vorveroffentlichungen. Gleiches geschieht im Zu-
sammenhang mit den andern Nichtigkeitsgriinden.

Der Kliger darf aber nicht nur die Bchauptung aufstellen, es liege der
Sachverhalt des Nichtneuseins usw. vor. Er muf} die Erfindung als tech-
nischen Sachverhalt all den andern technischen Sachverhalten in seinen
Behauptungen gegentiberstellen und sodann fiir die Richtigkeit dieser
Behauptungen die Beweise anerbieten. Dabcei wird allerdings ein etwas
abgekiirztes Behauptungsverfahren geduldet. Der Kldger gentigt seiner
Behauptungspflicht, wenn er aus den Entgegenhaltungen die entscheiden-
den Stellen herausgreift, er muf} sie nicht in cxtenso in seinen Rechts-
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schriften wiedergeben. So viel mul} er aber tun, weil der Richter sonst
nicht wissen kann, welche Einzclheiten nach Ansicht des Klidgers den
Ausschlag geben. Er miiite dann dic Behauptungen anstelle des Klidgers
ausfindig machen, wozu er nicht befugt ist. D.h., er darf nicht aus den
Beweismitteln (z.B. Urkunden, Zcugenaussagen, Expertise) dic Behaup-
tungen des Kldgers ergdnzen.

Dic Behauptungs- und Bewecispflicht darf der Richter dem Kliger
ebensowenig wie in cinem andern Zivilprozefl abnehmen oder crlassen,
auch nicht teilweise. Er darf nur, wenn die ProzeBordnung dies gestattet,
die Parteien auf Liicken aufmerksam machen und Unklarheiten durch
Parteibefragung beseitigen.

Der Kliger triagt die alleinige Verantwortung dafiir, daf3 das Klage-
fundament ein liickenloses Sachverhaltshild zeigt und daB3 dessen Spicgel-
bild in den Beweismitteln (Urkunden, Zcugenaussagen, Expertenberichte,
Augenschein) erscheint.

All das gilt ebenso fiir die Darstellung des Nichtigkeitsbeklagten und
dessen Beweisfithrung.

b ) Die Aufgabe des Sachverstindigen

Dic schweizerischen ProzeBordnungen lassen den Experten vom Ge-
richt ernennen. Gutachten, die die Parteien zu den Akten geben, haben
keine prozessuale Bewciskraft; sie sind Teil der Partcibechauptungen und
nicht Beweismittel fiir ihre Richtigkeit.

Der Gerichtsexperte ist Gehilfe des Richters. Dort, wo die Fachkundec
des Richters nicht ausreicht, um die Parteibchauptungen mit den Beweis-
mitteln zu vergleichen, um also z.B. bei der Frage nach der Neuheits-
schéddlichkeit festzustellen, 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, dal3 der Experte nicht mehr und
nichts anderes tun darf als der Richter. Seine Aufgabe ist cs nicht, durch
eigene Nachforschungen oder durch Beitrdge aus seiner Kenntnis den
Sachverhalt zu ergédnzen, z.B. weitere Vorveréffentlichungen in den Pro-
zeBstoff einzufiihren. Damit tibernihme er die Bchauptungs- und Beweis-
tatigkeit der einen oder anderen Partel. Er hat nur den Sachverhalt, so
wic er von den Parteien gemidll den Akten dargelegt ist, mit den Beweis-
materialien zu konfrontieren. Wenn Zcugen sachkundig cinzuvernchmen
sind, darfund solltc er dem Richter beistehen. Der Experte hat nicht einen
angenommencn objektiven Sachverhalt als Grundlage des Nichtigkeits-
urteils zu konstituieren. Wie in jedem andern Zivilproze3 wird — um das
nochmals zu wiederholen — auch im Patentnichtigkeitsprozel3 der Sach-
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hiangigen ProzeB keinen auBerprozessualen Sachverhalt, der fiir das Urteil
Bedeutung haben kénnte, von dem also der Experte weitere Teile in den
Prozefistoff hincintragen und damit zugleich die Parteibehauptungen und
Beweise erginzen und erst gestiitzt darauf die Uberpriifung anstelle des
Richters vornehmen diirfte.

Der technische Experte hat vorerst die Aufgabe, den technischen Sach-
verhalt, der im Prozefistoff in Worten oder Zeichnungen mitgeteilt ist,
die nur dem technischen Fachmann verstandlich sind, derart zu beschrei-
ben, daf3 auch der Jurist die Vorgidnge, Zustindc oder Sachen sehen oder,
wenn diese selber physisch nicht wahrnehmbar sind, ihr Vorhandensein
an den dafiir geeigneten Zcichen erkennen kann. (Der technische Fach-
mann erfahrt auch die komplizierteren Vorgange mit Hilfe von Appara-
turen; wenn er sic nicht selber sieht, schliet cr aus sichtbaren Zeichen
auf ihr Vorhandensein.) Sodann obliegt es dem Experten, die verschie-
denen Sachverhaltsteile (Behauptungen der Klédger, der Beklagten, Vor-
veroffentlichungen und -benutzungen) miteinander zu vergleichen und
die Ubereinstimmungen und Abweichungen und deren technische Be-
deutung zu erklaren. Das alles tut cr auf der Grundlage seines Fachwisscns.
Er weil}, welche techn. Handlungen und Zustinde die Begriffe, dic im
ProzeBstoff verwendet sind, mitteilen, und er kennt deren Bedeutung und
gegenseitige Beziehung. Er ist an der Losung dieser Aufgabe nicht dadurch
gehindert, daB3 er weitere Vorverdffentlichungen oder -benutzungen kennt,
die im ProzeBstoff nicht genannt sind. Diese hat er beiseite zu lassen. Er
mul das ja auch in bezug auf all das tun, was ihm als weiterer geheimer
Stand der Technik bekannt war, oder was sich nach dem Stichtag ereig-
nete.

Vom Erweitern des Prozefistoffes durch das Herbcibringen von neuen
Vorverdffentlichungen oder -benutzungen ist das Erldutern oder Uber-
priifen der Parteibehauptungen und Beweise zu unterscheiden. So kann
der Experte Experimente nach seiner Anordnung durchfithren und diesc
auch selber veranlassen, wenn er nur so zur verlangten Antwort gclangt,
auch wenn die Parteien von diesen Experimenten nichts gesagt hatten
(z.B. zur Feststellung des technischen Iortschrittes, der Ausfithrbarkeit).

Das Ziircher Handelsgericht hat cine widerspruchsvolle Praxis ein-
gefiithrt: Der Experte soll die Neuheit und den technischen Fortschritt nur
an Hand der Akten, die das Gericht ihm tbergibt, beurteilen, hingegen
bei der Frage nach der Erfindungshéhe auch Vorversffentlichungen und
offenkundige Vorbenutzungen einbeziehen, die ihm sonstwie bekannt sind.
Gerade in jenem Bereich, wo seinem Ermessen der gréf3te Spielraum offen
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steht und seinc Wiirdigung des Sachverhalts am wenigsten tiberpriift wer-
den kann, soll dic sonst allgemein anerkannte Verhandlungsmaxime keine
Geltung haben. Damit hat dicse Grenze auch bei der Diskussion tiber die
Neuhceit keinen Sinn mehr. Wiirde sich cine hinzugekommene Vorver-
offentlichung bei der Beurteilung der Neuheit auswirken, dann stinde sic
unweigerlich der Erfindungshéhe 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. Jedenfalls scheitert ein Patent in der Regel an der
Klippe der Erfindungshéhe, wenn auch Neuheit und technischer Fort-
schritt ancrkannt sind.

Das Ziircher Handelsgericht hat also de facto die Offizialmaxime im
Patentnichtigkeitsproze3 eingefithrt. Dicse grundsitzliche Abweichung
von der Behauptungs- und Bewecispflicht der Partcien wurde bis anhin
widerspruchslos hingenommen. Alle Beteiligten, vor allem aber die Sach-
verstindigen, waren iiberzeugt, dafl damit die «materielle Wahrheit»
besser erforscht werde. Diese Uberzcugung beruht auf der Ansicht eines
an sich scienden auflerprozessualen technischen Sachverhalts, der im
Idealfall erkannt und den Parteibehauptungen gegeniibergestellt werden
kénne. Das wiirde dann zutreffen, wenn cin objektiver Geist, mehr noch
cin technisch allwissender Geist, das Material sammeln und beurteilen
konnte. Diese Mdoglichkeit bestcht nicht. Auch der grofitc Wissenschaftler
mit den tcfsten und umfassendsten Kenntnissen sicht das, was die Vorver-
offentlichungen und -benutzungen kundtun, von seiner Perspektive aus.
Decr Grundsatz des perspektivischen Sehens gilt im geistigen Bereich ebenso
wic im physischen. Nun soll jedoch der Fachmann, der dariiber aussagt,
was die Erfindung dem Durchschnittsfachmann des betreffenden Gebiets
mitteilte, die Sache nicht von der Warte der héchsten Wissenschaft aus
betrachten. Auch die Ansicht des Experten ist schon aus technisch-fach-
lichen Griinden von seinem Wissen, seinem Werdegang, seiner Einstellung
zum Problem geformt. Dazu kommen Einfliisse von sciner Einstellung zur
Erfindung als Leistung her (grundsitzliche Bewunderung oder Skepsis
usw.), in seltcnen Fiallen eine sogar unbewufte Sympathie oder Antipathic
fiir oder gegen eine Partei. Ich erinnere iiberdies an das Mosaik, das bei
der Frage nach der Erfindungshéhe das Fundament der Antwort bilden
soll. Die Erfahrung bewecist, wic oft der eine Experte die Bezichung einer
Vorveroffentlichung so, der zweite diese anders sicht.

Der technische Sachverhalt im Patentnichtigkeitsprozel} ist nicht ent-
scheidend objektiver als jener in andercn Zivilprozessen. Alle Griinde, die
bis anhin in den heutigen schweiz. Zivilprozefirechten den Richter vom
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Erweitern der Behauptungen und Beweisc der Parteien abhielten, gelten
ebenso fiir die Befugnis des Sachverstandigen. Auch er bringt nicht nur
ncuc Elemente in den ProzeBstoff hinein. Er verarbeitet sie und zieht auf
der so zubcreiteten Grundlage dic technisch-patentrechtlichen Schliisse,
die der Richter meistens tibernimmt. Wohl kénnen die Parteien Ergin-
zungsfragen stellen oder sogar ein ncues Gutachten verlangen und die
Folgerungen des Experten kritisieren. Sie haben damit nur selten Erfolg,
sofern sie nicht patentrechtliche Méngel aufzeigen. Thnen ist derart das
rechtliche Gehor zu einem neuen Vorbringen als Behauptungsclement
versagt.

So komme ich, nachdem ich jahrelang der Ziircher Praxis ohne Beden-
ken zugestimmt hatte, aus diescn grundsitzlichen Erwidgungen heraus
zum Ergebnis, daBl dieser Einbruch in die Verhandlungsmaxime nicht
gerechtfertigt ist.

Wenn der Klager als Fachmann nichtin der Lage ist, einen Sachverhalt
zu bechaupten und zu beweisen, der die Nichtigkeit des Patentes dartut,
dann geschiehtihm kein Unrecht dadurch, daB die Erfindung auch weiter-
hin im Herrschaftsbereich des Patentinhabers bleibt.



Schweizerische Rechtsprechung

THOMAS RUEDE, ZURICH

(Mitarbeiter JacQues GUYET, Geneéve)

I. Patentrecht

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

Offenkundigkeit liegt vor, wenn die Erfindung auf irgendeine Weise darlegt und
dem Publikum zugdinglich gemacht worden ist; tatsichliche Kenntnisnahme durch
Fachleute 1st nicht erforderlich.

Die Neuheit einer Evfindung wird nur durch eine Vorverdffentlichung zerstort, die
die gleiche Aufgabe stellt und diese auf genau gleiche Weise list in bezug auf alle
Merkmale, die der Fachmann zu threr Wiederholung benitigt.

Vergleichung der neuheitsbegriindenden Merkmale zweier Erfindungen (Taschen-
Weckeruhr und Armband-Weckeruhy ) unter diesem Gesichtspunkt; Fehlen der
Identitdt.

Begriff des technischen Fortschritts und der Evfindungshihe.

Hat ein Verfahren oder eine Vorrichtung trotz Veriffentlichung in einer den Fach-
leuten zugdnglichen Leitschrift die Technik nicht beeinflufft, sondern ist es seit
langem in Vergessenheit geraten, so kann nicht auf diese Veriffentlichung zuriick-
gegriffen werden, um den durch eine neue Lrfindung bewivkten technischen Fort-
schritt zu widerlegen.

st divulguée, Pinvention qui a été exposée d’une fagon quelconque et rendue acces-
sible au fpublic, non pas nécessairement aux hommes du méter.

Pour qu’une antériorité exclue la nouveauté d’une invention, il faut qu’elle pose le
méme probléme et le résolve de fagon strictement identique dans tous les éléments
nécessaires a I’homme du métier pour la reproduire.

Comparaison, de ce point de vue, des éléments constitutifs de deux inventions: une
montre-réveil de poche et une montre-bracelet-réveil; défaut d’identite.

Eléments constitutifs du progrés technique et du niveau inventif.
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Lorsqu’un procédé ou un mécanisme publié dans un périodique accessible aux
spécialistes n’a pas influencé la technique, mais est, depus longtemps, tombé dans
Poubli, on ne saurait Uen tiver pour contester le progrés technique apporté par une
invention nouvelle.

BGE 94 II 319f. und Sem.jud. 1969, 455 und JT 1969 I 631, Urteil der
I. Zivilabteilung vom 10.Dezember 1968 1.S. Fabrique des montres

Vulcain et Studio S.A. gegen Charles Aerni S.A. und Mitbetciligte.

A. La Fabrique des montres Vulcain ct Studio S.A., précédemment
Ditisheim et Cie, cst titulaire du brevet suisse n° 259170, enregistré le
15 janvier 1949 ct pour lequel la demande avait été déposée lc 27 septembre
1943. Ce brevet comporte la revendication suivante:

Montre-bracelct-réveil caractériséc en ce qu’elle comportc un fond mince constituant
une membrane acoustique, et des moyens pour que ladite membrane puisse transmettre
dans de bonnes conditions son mouvement vibratoirc a I’air ambiant, ct pour la préserver

du contact de tout objet cxtéricur & la montre et de toute partie du corps dc 'usager pou-
vant amortir ledit mouvement vibratoire.

La description spécifie que Porgane de protection, qui peut consister en
unc plaque percée d’ouvertures ou en un treillis, est établi conjointement
avec Ja boite de fagon que le volume d’air compris cntre cct organc, la
membrane acoustique et la lunette «constituc un petit résonatcur et
communique avec ’air ambiant, cc qui est nécessaire a la bonne audition
de la sonncrie».

La montre fabriquéce sclon cc brevet fut mise sur le marché sous le nom
de montre Cricket. Elle connut d’emblée un grand succes et fut contre-
faitc par plusieurs entreprises.

En 1950 déja, Ditisheim a actionné pour contrefagon Lecoultre ¢t Cie
S.A. ctla société Jager Lecoultre, lesquelles ont conclu reconventionnelle-
ment a annulation du brevet. Statuant en derniére instance le 18 mars
1958, le Tribunal fédéral a admis la validité du brevet.

En 1960, dans un proces pour contrefagon, porté en premiére instance
devant le Tribunal fédéral par la Fabrique des montres Vulcain ct Studio
S.A., Enicar S.A., fabrique d’horlogerie a Longeau, a conclu a la nullité
du brevet. Statuant, le 14 novembre 1961, le Tribunal fédéral en a dercchef
reconnu la validité.

B. Le 31 janvier 1963, la Fabrique des montres Vulcain ct Studio S.A. a
ouvert action devant le Tribunal cantonal neuchéatclois contre treize
fabriques d’horlogerie. Elle demandait des dommages-intéréts pour contre-
fagon du brevet n° 259170, décrit ci-dessus et cxpiré aujourd’hui depuis
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plus de sept ans. Les défenderesses ont invoqué la nullité du brevet. Contre
trois défendresses, ’action a pris fin par une transaction.

Le 1er juillet 1968, le Tribunal cantonal neuchételois a prononcé la
nullité du brevet n° 259170.

C. La Fabrique des montres Vulcain et Studio S.A. a formé un recours
en réforme; elle requiert le Tribunal fédéral de constater la validité du
brevet n° 259170 et dc renvoyer la cause a la cour cantonale. Le Tribunal
fédéral a admis le recours et renvoyé la cause au Tribunal cantonal.

Extraits des considérations:

II. Le brevet litigicux ayant ¢té délivré avant Ic 1er janvier 1956, sa validité doit, sclon
I’art. 112 LBI, étre établic conformément a Part. 16 LBI 1907.

III. Les défenderesses, et apres clles le Tribunal cantonal nceuchételois, admettent —
ce qui avait déja été soutenu dans les deux proces précédents — que les brevets frangais,
américain, belge et anglais, obtenus c¢n 1885 et 1886 par Bapst ct Falize, ainsi que la
montre de poche dite « Cigale», qui en est ’application pratique, constituent unc antério-
rité. Ils soutiennent qu’au regard de celle-ci, le brevet n© 259 170 ne définit pas une inven-
tion nouvelle et, de plus, qu’en considération de I’état de la technique au jour du dépot
de la demande, état qui serait déterminé par le brevet Bapst et Falize, le brevet n© 259170
n’cmportcrait pas un progrés technique et ne procédcrait pas non plus d’une idée créa-
trice.

IV. L. Selon l'art.4 LBI 1907, ne scra pas réputée nouvelle I'invention qui, avant lc
dépotdela demande, aura été divulguée en Suisse ou exposée, par des écrits ou des dessins,
dans des publications se trouvant en Suissc, de maniére a pouvoir étre exécutée par des
hommes de méticr. 11 suffit donc en principe que Pinvention ait été exposée d’une facon
quelconque et rendue accessible au public; peu importe que les gens du métier ¢n alent
effectivement pris connaissance et qu’clle ait été ou non insérée dans des publications out
ils puisent, d’ordinaire, lcurs informations.

2. Du point d¢ vuc dela nouvcauté, le brevet Bapst ct Falize pourrait en tout cas exclure
la validité du brevet n® 259170 du fait qu’il a ét¢ divulgué en Suisse dans I’acception que
ce terme prend a P’art.4 LBI 1907 ct que 'on vient de définir. Premiérement, en effet,
trois excmplaires de la montre Cigale ont été périodiquement exposés en vitrine, a
Geneve, par la maison Vacheron et Constantin ct ont ét¢ vendus, 'un en 1910, les deux
autres cn 1923. Secondement, un résumé en anglais du brevet américain de Bapst ct
Falize a<été publié et se trouve a la disposition du public a la bibliothéque de I’Ecole
polytechnique fédérale depuis le 21 octobre 1900 au moins; cette publication est assez
explicite pour que I’homme du métier puisse cxécuter 1’objet du brevet. Ces deux faits
constituent, a eux sculs, une divulgation suffisante, dc sorte qu’il n’est pas nécessaire de
rechercher ce qu’il en est a cet égard de la publication — ignorée avant la présente procé-
dure — d’une description de la montre Cigale dans la revue «La Nature», qui se trouve
dans quinze bibliothéques publiques, en Suisse.

3. Selon la doctrinc et la jurisprudence constante, I'invention est réputée nouvelle tant
qu’une antériorité, fat-elle divulguée, n’en fournit pas, prise isolément, tous les éléments
constitutifs. Pour qu’elle exclue la nouveauté, il faut que 'antériorité pose le méme pro-
bléme et le résolve d’une fagon identique dans tous les éléments nécessaires 4 ’homme du
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métier. I1 doit y avoir identité des éléments constitutifs du brevet (RO 58 11 69s.; BLum
et PEbrAZZINI, 1.7 ad art.7 LBI, p.344; TroLLER, Immaterialgiiterrecht, t.I, p.203).
La divulgation étant prise, 4 I'art.4 LBI 1907, dans un sens trés large, il est juste, cn
revanche, d’exiger que les éléments constitutifs de deux inventions comparéces solent
strictement identiques.

Se fondant sur I’avis des experts judiciaires, ’autorité cantonale a admis que les brevets
Bapst et Falize, divulgués comme on I’a dit plus haut, excluaient la nouveauté du brevet
n° 259170, lequel n’innoverait que par la réduction d’une montre de poche au calibre
d’une montre-bracelet, réduction qui serait a la portée d’un homme du méticr. C’est 1a
une appréciation juridique reposant sur des constatations de fait d’ordre technique, que
le Tribunal fédéral revoit librement de par 'art. 67 OJ. La cour recherchera done s’il y a
identité entrc les ¢l¢ments constitutifs de I'un et 'autre brevet.

4. a) Lc mécanisme qui provoque la vibration de la membrane différe dans les deux
montres (Cigalc et Cricket); il est hors de cause, car il ne fait pas objct du brevet.

b) Les montres, objcts des deux brevets, différent par leurs dimensions. Les experts
estiment cependant que, sur la basc du brevet Bapst ct Falize tel qu’il a été divulgué en
Suisse, ’homme du méticr est en mesure d’exécuter, au lieu de la montre de poche
décrite, unc montre-bracclet, c¢’cst-a-dire un mouvement d’un calibre trés sensiblement
inférieur. C’est 14 un point de fait de naturc technique. La cour n’a cependant aucune
raison de révoquer en doute les constatations des experts, ni d’ordonner un complément
d’instruction a cct égard, complément qui n’est du reste pas requis (RO 91 11 70s.).

Du fait qu’un homme du métier pouvait, sur la base de ce qu’on avait divulgué du
brevet Bapst et Falize, reproduire la montre de poche 4 une échelle réduite pour en faire
une montre-bracelet, scul point décisif pour la nouveauté, il ne suit du reste pas encore que
le modele ainsi réduit présenterait les mémes qualités techniques. A cet égard, par consé-
quent, la rccourante allégue en vain quc, si ’on diminuait d’un ticrs cnviron la surface
de la membrane acoustique, la sonorité en scrait réduite au point que le fonctionnement
du dispositif d’alarme ne serait pratiquement plus du tout audible.

¢) Sur une autre question, cn revanche, les dcux inventions différent ncttement I'une
de Tautre.

Sclon le brevet ne 259170, la membrane acoustique sert en méme temps de fond a la
montre; sa fonction est d’assurcr a la fois étanchéité de la boite et de propager avec un
rendement élevé les vibrations sonores. Dans le brevet Bapst et Falize, la membrane sonore
est, au contraire, fixéc a la cuvette, qui est ajourée pour laisser passer le son ; un couvercle
ajouré lui aussi, s’y ajoute encorc. Du c6té opposé au cadran, le mouvement de la montre
Cigalc est ainsi couver( par trois organes successifs, tandis qu’il n’y cn a que deux dans la
montre Cricket, la membrane sonore et le fond ¢tant combinés en une seule piéce.

Sans doute, dans la montre Cigale, la membrane acoustique, sertie sur lec bord de la
cuvette, assure-t-elle en fait une certaine étanchéité. Mais, de ’avis des experts judiciaires,
elle ne remplit cette fonction que particllement. Dans la montre Cricket, en revanche, la
membrane sonore, du fait qu’elle réalisc unc étanchéit¢ — dont on ne se préoccupait
nullement 4 I’époque o1 Bapst et Falize ont pris leur brevet — constitue quclque chose de
nouveau, de différent par rapport 4 la prétendue antériorité. Peu importe, du point de vue
dela nouveauté, que, comme le relévent les experts, cette modification fiit commandée par
Pabandon de la cuvette dans la montre modernc.

d) Le brevet Bapst et Falizc ne s’occupe que de la vibration de la membrane acoustique;;
il est muct sur les moyens qui permettraient de transmettre cette vibration & ’air ambiant.
Cette transmission, au contraire, est génée par le couvercle. De plus, le méme brevet
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ignore le probléeme de la protection de la membranc; 'existence d’une cuvette éliminait
le probléme.

La revendication du brevet n® 259170, en revanche, pose ces deux questions. Les
moyens employés pour les résoudre sont cxposés dans la description qui cst jointe a la
revendication et se référc a deux dessins, 'un en plan, autre cn coupe: la membrane
acoustique avee le couvercle de la montre (qui joue, lui ausst, le réle d’organe protecteur)
et le volume d’air compris entre eux constituent un petit résonateur.

¢) Vu ces différences, qui portent sur les ¢léments constitutifs des deux objets brevetés,
on ne saurait admettre quc ces objets soient identiques. Partant, la solution adoptée, sur
cc point, par la cour cantonale repose sur unc application erronée de 'art.4 LBI 1907.
Au contraire de ce qu’a jugé cctte cour, le brevet n© 259 170 définit un objet nouveau.

V. 1. Pour quc l'objet d’un brevet constitue une invention, il ne suffit pas qu’il soit
nouvcau; 1l faut encore qu’il réalise un progrés technigue clairement rcconnaissable et
cssentiel dans le domaine qu’elle concerne. Pour juger si cette condition est remplie, on
comparc Iétat de la technique avant et apres lc dépot du brevet litigicux. Enfin, Pobjet
du brevet doit procéder d’une idée créatrice, d’un certain degré d’originalité, le niveau
inventif. Ici cncore, il faut se référer a I’état de la technique et rechercher si un homme du
métier, possédant une bonne formation ¢t connaissant ainsi ’état de la technique, était
capable de réaliser 'invention, grace a son cxpéricnce et a ses capacités, par un effort
intellectucl normal (RO 85 IT 138 et 513 ct les arréts cités).

2. Pour son appréciation du progrés technique et du niveau inventif] la cour cantonale
s’est fondéce sur I’état de la tcchnique résultant de la description de la montre Cigale,
parue dans la revue «La Nature», en 1890.

Elle a jugé a bon droit quessi ¢’est bien ce eritere qui détermine Pétat de la technique au
jour du dépét de la demande, le brevet n 259170 n’entraine pas un progrés technique
ct n’atteint pas non plus un niveau inventif suffisant. Mais elle a constaté aussi que la
publication parue dans la revue «La Naturc», touchant la montre Cigale, était le seul
¢lément qui justifiait cctte conclusion. Sil’on fait abstraction de cet article, en revanche,
ilfautadmettre que le brevet n©259 170 apporte un progres technique ct unc idée nouvelle
répondant au niveau inventif indispensable. Les défenderesses, en effet, n’ont offert
aucune autre preuve que la montre Cigale ct leur démonstration repose uniquement sur
cette base. Quant a Pexpertise, clle se raméne tout entiére a une appréciation du brevet
no 259170 par référence a la montre Cigale.

Lc jugement attaqué ne pourra donc subsister que si la cour cantonale s’est fondée sur
une juste notion de Pétat de la technique et du niveau inventif cn faisant intervenir, pour
cn jugecr, la publication relative a la montre Cigale dans la revuce «La Nature», en 1890.

8. Dans son arrét du 14 novembre 1961, rendu dans une cause qui opposait la présente
demanderesse et recourante a Enicar S.A. (RO 87 II 269), lc Tribunal fédéral a défini
I’état de la technique dans les termes suivants:

«Une antériorité peut consister, selon ’art. 4 LBI de 1907, dans unc réalisation ou une
publication antérieurcignorée ou completement oubliée des techniciens. Cette disposition
introduit donc, ¢n matiére de nouveauté, unc notion de I’état de la technique qui est unc pure
fiction (Brum/PEDprRAZZINI, Das schweiz. Patentrecht I ad art. 7, rem. 6 p. 342; TROLLER,
Immaltcrialgiiterrecht I p.202 et ss.).

«Il n’en est pas de méme dans le domainc du progres technique ct du niveau inventif.
Ici, Iétat de la technique s’apprécic sclon les connaissances eflectives des hommes du
méticr. On ne doit tenir compte d’unc invention antérieure que si elle a réellement exercé
une influence sur I’état de la technique. Lors donc que, par cxemple, une publication n’a



— 62 —

pas été divulguée ou est tombée dans I’oubli, on ne peut la prendre en considération pour
juger si ’objet d’un brevet litigicux constitue une invention (MAaTTER, Aktuclle Fragen
aus dem Gebiet des Patent- und des PatentprozeBrechtes, RDS 1944, p.30a; TROLLER,
op. cit., p.199) ». TROLLER, dans la 2¢ édition dc ouvrage précité (p.220), a souscrit &
cette jurisprudence.

On recherchera done, en espéce, si U'invention dc Bapst et Falize a récllement
cxercé une influence sur P’état de la technique ct faisait partic des connaissances cffectives
de I’homme du métier.

4. Lorsqu’un périodique largement diffusé dans les milicux techniques déerit un pro-
c¢dé ou un mécanisme nouveau, on peut présumer quc les techniciens en ont pris con-
naissance et quc ce procédé ou ce mécanisme s’est inséré dans 1’état de la technique. Mais
la présomption n’existe paslorsque la description remonte a de nombreuses années et n’a
eu aucune influence sur la technique (trés nettement dans ce scns; MATTER, loc. cit.;
cf. GRUR Ausl. 1965 p.577).

5. En lespece, la cour cantonale, suivant I’avis des experts, admet que Pexistence, e¢n
Suisse, depuis 1902, d’unc ou plusieurs montres de poche Cigale n’était apparemment
connue que de quelques personnes et que I’on n’en saurait conclure que tout homme du
métier devait en étre informé. En rcvanche, de I'avis de cette méme cour, tel n’est pas le
cas de la description de la montre Cigale paruc dans «La Nature», et cela a cause de la
large diffusion de cette revue. Clest en raison de cct unique «fait nouveau» que la cour
cantonale a admis que la montre Cigalc avait cxcrcé une influence sur I’état de la tech-
nique et que, partant, lc brevet n° 259170 n’avait pas entrainé de progres technique.

Cependant, la publication, dans la revue «La Nature», est antérieure de plus de cin-
quante ans au dépot de la demande de brevet. De plus, méme si cette revue cst largement
répandue et accessible au public dans plusicurs biblioth¢ ques, cn Suisse, elle n’cst cepen-
dant pas spécialisée dans les problémes de I’herlegerie ou, plus généralement, de la
mécanique. Elle s’cccupe de toutes les sciences, de la géographie a la botaniquc et a la
biologie; ¢’est une revue de culture scientifique générale. Ce n’cst pas 14 que le technicien
de ’horlogeric, au cours de recherches, ira puiser sa documentation tcchnique spéciale.

La cour cantonale n’a pas constaté ct les défenderesses ne semblent pas avoir tenté de
prouver quc la publication touchantla montre Cigalc ¢(it encore été connue de quiconque
lors du dépét dela demandc. Au surplus, le jugement déféré rappelle lui-méme que Guye,
directeur de I’Ecole d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds, un des meilleurs connaisseurs
de I’état de la technique horlogere, charge par le Département {é¢déral de ’économie
publique d’examiner la valeur du mécanisme breveté sousle n® 259170, n’a pas mentionné
le brevet Bapst et FFalize au nombre dc ceux qu’il citc dans le domaine des montres-réveils;
il parait ne pas lc connalitre.

6. Sans doute, il importcrait peu que la publication fat oubliée ¢t que I'auteur de
I'invention ¢it sombré dans 'oubli si P'invention, elle, se fit imposée dans fa pratique
ctelit été effectivement connue des horlogers, en 1943. Or, bicn au contraire, selon les faits
constants, la publication dans la revuc «La Nature» n’a pas eu d’influence sur la tech-
nique ou, tout au moins, n’en avait plus aucune au mois de scptembre 1943 lorsque la
demande de brevet fut déposée (montre Cricket).

A cc moment en effet et depuis un certain nombre d’années, selon le jugement attaqué,
plusieurs fabriques d’horlogeric importantes s’étaient attaquées, sans parvenir a lc
résoudre, au probléme de la montre-bracelet-réveil. Aucune solution n’avait été trouvée.
Divers systémes ont été proposés dans ce domaine, fondés sur des techniques différentes,
allant jusqu’a ’avertisseur tactile; maisils n’ont eu aucun succes. De plus, la forte sonorité
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dc la montre Cricket a surpris le monde horloger. Par la réalisation de cette montre, la
recourante a vaincu un préjugé technique, les gens du métier nc pensant pas que l'on
plt obtenir un son aussi intense d’un dispositif acoustique logé dans une boite de petites
dimensions. Enfin, dés son apparition sur le marché, la montre Cricket a été contrefaite
par de nombreux fabricants, qui en ont produit des dizaines de milliers d’exemplaires

Ces faits prouvent quw’au mols de septembre 1943, les connaissances effectives des
hommes du métier ne permcttaient pas de résoudre convenablement le probléme de la
montre-bracelet-réveil. s établissent de fagon manifeste que le procédé Bapst et Falize,
qui, selon la cour cantonale, met 4 la portée de ’homme du métier la solution de ce pro-
bléme, n’avait, en réalité, exercé aucune influence sur Pétat de la technique et ne faisait
pas partie des connaissances effectives de ’homme du métier.

Sur ce point, par conséquent, ’arrét entrepris se fonde sur unc conception erronnée de
Iétat de la technique. Car on ne saurait tenir compte, pour déterminer cet état, de publi-
cations qui, comme celle de la revue «La Nature», étaient totalement tombées dans
I’oubli, d’ot1 on les a tirées pour les fins d’un proces relatif a un brevet (MATTER, loc. cit.).
Dans la présente espéce, la profondeur de Poubli ou était tombéc la description de la
montre Cigale se mesure 4 la peine que Pon a cuc a la redécouvrir; ce n’est qu’au troi-
sieme proces, plus d’une dizaine d’années apres les nombreuses mises en garde et démar-
ches diverses de la recourante, que les défenderesses sans doute actives et disposant de
moyens de recherche efficaces, ont pu alléguer ce fait nouveau. Du reste, la nouveauté du
fait, a elle scule, prouve que les hommes du métier I'ignoraient.

PatG Art. 1 und Art.7

Lu Neuheit, technischem Fortschritt und insbesondere Erfindungshihe.

Der Stand der Technik beurteilt sich nach objektiven Gesichispunkten, nicht nach
dem Wissen einer bestimmien Person. Bestimmung der zeitlichen und rdumlichen
Kriterien.

Nouveaulé, progrés lechnique el 1dée creatrice.
Etat de la technique. Ce sont les facteurs objectifs qui sont déterminants, non pas le
savotr d’une personne donnde. Fixation des criléres dans Uespace el dans le temps.

Urteil der 1. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 23. September1969
i.S. Dr.Kaiser und Holstein & Kappert GmbH gegen Maschinen-
fabrik Carl Cron GmbH, auszugsweise veroffentlicht in BGE 95 11
3631,

2. Der Hauptanspruch I des Patentes Nr. 341 462 der Klager umschreibt ein Verfahren
zum Pasteurisieren und sterilen Abfiillen von Bier und anderen Kohlensidure enthalten-
den Trinkflussigkeiten. Das die Erfindung kennzeichnende Merkmal des patentierten
Verfahrens soll darin bestchen, da3 dic zum Zwecke der Pasteurisierung erhitzte Trink-
flissigkeit sogleich in sterilisierte Kleinbehélter (Flaschen, Dosen und dgl.) gefillt, also
zwischen der Erhitzung und dem Einfillen nicht abgekiihlt wird. Die Klidger beanspru-
chen Patentschutz namentlich fiir den Fall, dal3 die Kleinbehilter vor dem Einfiillen
der Flissigkeit zum Zwecke ihrer Sterilisierung crhitzt werden (Unteranspruch 1) und
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dal} die Trink(lissigkeit vor dem Finfillen unter Uberdruck gehalten wird (Unter-
anspruch 2). Die weitcren Unteranspriiche (3 und 4) betreffen den Fall, wo die gefilllten
und verschlossenen Kleinbchilter einer kiinstlichen Kithlung, besonders unter Verwen-
dung von Luft, unterworfen werden.

3. Das Einfillen heiBen sterilisierien oder pasteurisierten Gutes in erhitzte Behiilter ist,
wie die Sachverstdndigen und das Handelsgericht feststellen, scit langem bekannt. Es
wurde schon vor dem 11. Mirz 1955 auf Friichte, Gemiise und andere Lebensmittel und
auf sog. stille, d.h. nicht kohlensiurehaltige Getranke angewendet.

Schon vor dicsem Tage wuBte man auch gashaltige Fliissigkeiten, z. B. Bier und karbo-
nisierte Fruchtsifte, die zur Pastcurisierung unter Uberdruck erhitzt worden waren,
ungekiihlt in Gef#3¢ abzufillen, die derart unter Gegendruck gehalten wurden, dal3 das
in der Flussigkcit geloste Gas nicht entweichen konnte. Die Klidgerin Holstein & Kappert
Maschinenfabrik Phonix GmbH sclber hatte dicses Verfahren am 3. April 1930 im
Deutschen Reiche zur Patentierung angemeldet und dafiir am 9. November 1933 das
Patent Nr.588701 crhalten. Ob es sich fir die Abfillung in Fisser «durchzusetzen»
vermochte, wie das Handeclsgericht feststellt, oder ob ¢s wegen geringer Leistungsfahig-
keit keinc praktische Bedeutung crlangte, wie die Kldger unter Behauptung cines der
Vorinstanz angcblich unterlaufenen Versehens geltend machen, ist unerheblich. Es war
zum mindesten bckannt und wurde z.B. auch in dem im Jahre 1950 herausgegebenen
Buche von K. FEHRMANN, Mechanische Technologie der Braucrei, S.399 beschricben.

Die Kldgerin hat es fiir das Abfiillen der Fliissigkeit in « Versandgefifle» patenticren
lassen. Vor dem Handeclsgericht machte die Beklagte geltend, auch Kleinbehilter wie
z. B. Flaschen und Doscn scien Versandgefafic, weshalb im Hinblick auf dicses Verfahren
der Gegenstand des Streitpatentes Nr. 341462 nicht neu sei. Dic gerichtlichen Sachver-
standigen legen jedoch dem Begrifl « Versandgefa3» keinerlei Bedeutung bel, weil der
Kerngedanke des Patentes Nr. 341462 durch das Reichspatent Nr. 588 701 nicht geoffen-
bart werde. Den Kerngedanken des Verfahrens nach dem Streitpatent sehen sie darin,
daB3 die unter Uberdruck in Kleinbehilter eingefiillte heifle Trink(liissigkeit vom Druck
entlastet werden kann, ohne dall dadurch ein Teil der gelosten Kohlensidure plotzlich
entwetchen wirde. Das Verfahren nach dem Reichspatent Nr. 588701 machte sich diese
physikalische Tatsache nicht zunutze. Die Sachverstindigen verweisen auf die bereits
erwihnte Beschreibung im Buche von Fchrmann, nach der man noch im Jahre 1950
glaubtc, das wegen der hohen Temperatur mit Kohlensdure stark iibersittigte Bier
wiirde beim Abhcben der Einfilllvorrichtung aus dem gefiillten Behalter (Faf3) heraus-
sprudcln, wenn nicht cine auf der Flissigkeit schwimmende Kugel das Spundloch sofort
abschlosse. Das Handelsgericht schlieBt sich der Auffassung der Sachverstindigen an und
bemerkt, dall sie von keiner Seite angefochten worden sci. Dic Beklagte bringt auch im
Berufungsverfahren nichts gegen sie vor, sondern macht nur geliend, aus der Bejahung
der Neuhcit des Verfahrens nach dem Streitpatent seitens der Sachverstindigen und des
Handelsgerichtes kénnten die Kliger fiir den technischen Fortschritt und die Erfindungs-
hohe nichts ableiten. Is ist deshalb nicht daran zu zweifeln, dal3 das Einfillen Kohlen-
sdure cnthaltender heifler Trink(liissigkeiten in Behilter ohne Schwimmkugel oder eine
gleichwertige Vorrichtung am 11. Marz 1955 in der Schweiz noch nicht offenkundig
war und sich auch nicht aus veréffentlichten Schrift- oder Bildwerken ergab.

Das Verfahren nach dem Streitpatent ist daher im Sinne des Art. 1 in Verbindung mit
Art.7 PatG neu.

4. Eine Erfindung im Sinne des Art. | PatG sctzt unter anderem voraus, dafl ihr Gegen-
stand cinen technischen Fortschritt mit sich bringe, Ob diese Voraussetzung zutreffe,
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beurteilt sich nach dem Stand, den dic Technik zur Zeit der Einreichung des Patent-
gesuches hatte. Wenn der Gesuchsteller die Anmeldungsprioritit genief3t, ist der Tag der
ersten Anmecldung in eincm Lande des Internationalen Verbandes zum Schutze des
gewerblichen Eigentums mafligebend (Art. 17 Abs.2 PatG).

Vor dem 11.Mirz 1955 wurden dic zu pasteurisierenden Getranke kalt eingefiillt und
hierauf samt den verschlossenen Behiltern (Flaschen, Dosen) durch Erhitzen entkeimt.
Diese sog. Flaschenpastcurisation daucrt iber cine Stunde, da das Aufheizen und das
Abkiihlen wegen der Gefahr von Flaschenbriichen je 20 bis 40 Minuten beanspruchen
und die Pastcurisation sich iiber 20 bis 30 Minuten erstreckt. Die lange Behandlungsdauer
crhoht dic Betricbskosten und kann den Geschmack, den Geruch oder dic Farbe des
Getrinkes verdndern, Das Verfahren nach dem Streitpatent Nr. 341462 hat diese Nach-
teile nicht.

Ein anderes, ebenfalls schon vor dem 11.Mirz 1955 bekannt gewcsenes Vorgehen
bestand darin, da3 man die Getrdanke durch einen Plattenapparat flieen lie3, sie dabei
binnen wenigen Sekunden crhitzte, rund eine halbe Minute lang heif3 hielt und nachher
rasch abkiihlte, worauf maun sie in die vorher getrennt entkeimten Behélter einfiillte. Bel
diesem sog. Kaltsterilverfahren war das abgekiihlte Getrink der Gefahr ausgesetzt, nach
dem Abheben des Fullelementes durch die Luft oder durch cinen ungentigend sauberen
Behalter erneut infiziert zu werden. Diese Nachinfektion tritt bet heiler Einfullung nach
dem Streitpatent nicht cin.

Den gleichen Vorteil weist das patentierte Verfahren gegeniiber der vorbekannten
Entkeimung durch Filtration auf.

Das Merkmal des technischen Fortschrittes ist daher erfiillt. Die Beklagte bestreitet
diesen ubrigens nicht.

5. Einc Erfindung sctzt ferner sog. Erfindungshéhe voraus, d. h. dic patentierte Losung
muf3 auf einer schépferischen Leistung beruhen, die nicht ohne weiteres schon von durch-
schnittlich gut ausgebildcten Fachleuten in normaler Fortentwicklung der Technik
crbracht werden konnte (BGE 74 1T 140, 81 11 298, 82 1T 251, 85 11 138, 513, 89 I1 109,
167,92 11 51, 93 11 512 Erw. 4).

a) Welchen Stand die Technik hattc, die durch die patentierte Losung angeblich
bereichert wurdc, beurteilt sich nach objektiven Gesichtspunkten, nicht nach dem Wissen
einer bestimmten Person (BGE 89 IT 111f.). In zeitlicher Hinsicht ist vom Stande auszu-
gehen, den die Technik am Tage der inldndischen oder der das Prioritidtsrecht begriin-
denden ausldndischen Patentanmeldung erreicht hatte. In sachlicher Hinsicht ist mal3-
gebend die Technik, die bis zum Stichtage im Inland offenkundig geworden oder im In-
oder Auslande durch veréffentlichte Schrift- oder Bildwerke in einer fir den Fachmann
verstiandlichen Weise dargclegt worden war. Ob durchschnittlich gut ausgebildete Fach-
leute dic offenkundig gewordene oder verdtIentlichte Technik tatsdchlich kannten oder
hitten kennen sollen, ist unerheblich, denn was am Stichtage im Inland offenkundig oder
im In- oder Ausland in der erwidhnten Weise verdffentlicht war, gilt als Gemeingut
(Art. 7 Abs. 1 PatG) und kann von niemandem mehr auf dem Wege der Patentierung als
eigene schopferische Leistung in Anspruch genommcen werden (vgl. BGE 94 11 287
Erw.4).

Die Kldger gehen daher fechl, wenn sic geltend machcen, die Sachvcerstindigen und
das Handelsgericht hitten bei der Beurteilung der Er{indungshéhe gewisse physikalische
Tatsachen, die schon in Werken aus den Jahren 1924 und 1936 6ffentlich bekanntgegeben
worden waren, nicht beriicksichtigen diirfen, weil der schweizerische Durchschnittsfach-
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mann diese weit zurtickliegenden und in Amerika herausgegebenen Schriften weder habe
kennen kénnen noch habe kennen miissen. Der Inhalt der betreffenden Versffentlichun-
gen gehorte zum Stand, den die Technik vor dem 11. Mirz 1955 erreicht hatte, und es
fragtsich nur, ob der durchschnittlich gut augebildete Fachmann, wenn er hievon Kennt-
nis nahm, mit Hilfe seiner Fahigkciten in normaler Fortentwicklung diescr Technik das
Verfahren gcmaf Streitpatent ausfindig machen und als fortschrittlich erkennen konnte.

b) Das Handelsgericht umschrcibt den Stand, den dic fir die Beurteilung der Erfin-
dungshéhe maf3igcbende Technik am 11. Marz 1955 crreicht hatte, unter Hinweis auf das
Gutachten und das Ergdnzungsgutachten der Sachverstindigen wie folgt:

Karbonisiertes Mineralwasser sei schon vor 1955 kalt unter Gegendrucken von 3-6
Atmosphiren Uberdruck (atii) abgefiillt worden. Der Gegendruck sei nétig gewesen,
weil bei Mineralwasscr von beispielsweise 8 g CO,/1 und einer ‘Temperatur zwischen 0
und 10°C ein Sittigungsdruck zwischen 2,2 und 3,6 atii, bei Mineralwasser von 12 g
CO,/1 und den gleichen Temperaturen ein Sattigungsdruck zwischen 3,4 und 5,6 att
entstehe. Obgleich man aber auch hier die Flaschen beim Abziehen vom Fillelement
vor dem VerschlieBen druckentlastet habe, sel es nur bei einem sehr kleinen Teil zur
Entbindung von Kohlensdure gekommen, falls bestimmte VorsichtsmalBnahmen
getroffen worden seien. Dies sei nur so erklirlich, da im Augenblick der Herstellung der
Verbindung zwischen Getrank und freier Atmosphare praktisch der Losungsdruck des
Kohlensiuregases in der Flissigkeit als Uberdruck wirke. Ohne dauernde Benutzung
dicser Wirkung der Ubersittigung wirc cdas Funktionieren der mit Gegendruckfiillern
arbeitenden Abfiillanlagen fiir COyp-haltige Getrinke nicht denkbar, weil sonst jede
Flasche nach der Druckentlastung unter ausgeprigter Blasenbildung mindestens einen
Teil ihres Inhaltes schlagartig entlassen miite. Somit sei dem Getrankefachmann schon
vor dem Stichtag bekannt gewesen, dal3 unter Gegendruck abgefiilltes mit Kohlensidure
iibersittigtes kaltes Mineralwasser bei Druckentlastung nicht notwencdig sofort Kohlen-
sdure entbinde, obgleich es nun unter einem CO,-Ubecrdruck von 2,2-5,6 atii stehe. Dies
habe sich beispielsweise aus dem Werk von FEHRMANN, Mechanische Technologie der
Brauerei, 1. Auflage, 1950, S.423 ergeben, der vorgeschlagen habe, die Druckentlastung
nicht plétzlich, sondern mit Hilfe eines Ventils innert 2-4 Sekunden vorzunehmen, weil
dann das Getrink auch vor dem VerschlieBen der Flasche ruhig bleibe. Ferner habe sich
einer im Jahre 1924 erschicnenen Verdffentlichung von Kenrick, WisMerR und WyATT
(Supersaturations of gases in liquids, J. Phys. Chem. 28 (1924) 1308/15) entnehmen lassen,
daB tbersittigte Lésungen von CO, auch bei hoheren Temperaturen bestchen kénnen.

Die Kliger halten diesen Feststellungen entgegen, das Handelsgericht gebe mit seinen
Zahlen offensichtlich versehentlich um 1 atii zu hohe Uberdrucke an, denn es habe ver-
kannt, da3 die Sachverstandigen auf S.17 letzte Zeile des Gutachtens und S.31 des
FErginzungsgutachtens vom Druck, nicht vom Uberdruck sprichen.

Es trifft zu und wird vom Handelsgericht in der Vernehmlassung zur Berufung zugc-
geben, dafl die Sachverstindigen an den erwiihnten Stellen Zahlen in Atmosphéren (at)
nicht in Atmosphiren Uberdruck (at) angeben und daB das Handelsgericht sie im
Urteil versehentlich als Uberdrucke wiedergegeben hat. In atii ausgedriickt, hitte daher
auf S.16 des Urteils richtigerweise gesagt werden sollen, der Gegendruck sei notig ge-
wesen, weil bel Mineralwasser von beispielsweise 3 g CO,/l und einer Temperatur zwi-
schen 0 und 10° ein Sittigungsdruck zwischen 1,2 und 2,6 ati, bei Mineralwasser von
12 g CO,/1 und den gleichen Temperaturen ein Sittigungsdruck zwischen 2,4 und 4,6 atii
entstehe. Entsprechend ist die zusammenfassendc Feststellung auf S. 17 des Urteils dahin
zu berichtigen, dem Getriankefachmann sei schon vor dem Stichtag bekannt gewesen, daf3
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unter Gegendruck abgefiilltes mit Kohlensdure tibersittigtes kaltes Mineralwasser bei
Druckentlastung nicht notwendig sofort Kohlensdure entbinde, obgleich es nun unter
einem CO,-Uberdruck von 7,2 bis 4,6 atii stehe.

Den Kligern ist jedoch nicht beizupflichten, wenn sie geltend machen, die Urteils-
grundlage werde durch diese Verschen vollstiandig evschiittert. Die Sachverstandigen
haben in den genannten Beispiclen die Séttigungsdrucke, unter denen das Mineralwasser
bei den angegebencn CO,-Lésungen und Temperaturen steht, richtig angefiihrt, und
das Handelsgericht wollte sich offensichtlich cinfach der Auffassung der Sachverstandigen
anschlicBen, nicht aus versehentlichen Uberlegungen einc davon abweichende cigene
Auflassung vertreten. Es fehlt jeder Anhaltspunkt dafiir, daB es anders geurteilt hétte,
wenn es die Angaben der Sachverstindigen in den crwihnten Punkten richtig gelesen
héitte. Das ist um so weniger anzunehmen, als die versehentlichen Zahlen nur Beispiele
iibersittigten kalten kohlensdurehaltigen Mineralwassers betreffen und daf3 bei schwécher
karbonisiertem heilem Bier und normal karbonsisierten heiBlen Fruchtsiften die Uber-
sittigung bei anderen Drucken oder Uberdrucken eintritt. Die Kldger sagen iibrigens
nicht, inwiefern die Berechtigung der erwdhnten Versehen rechtlich von Bedeutung
wire. Sie erklidren gegenteils, es sel wegen dieser Versehen gar nicht moglich, sich in der
Berufung mit den entscheidungserheblichen Sattigungsverhéltnissen unter konkreten
Bezugnahmen auf Druckangaben auseinanderzusetzen. Davon kann indessen keine Rede
sein, da sie die richtigen Zahlen in atii selber angeben.

¢) Dic Frage, ob der durchschnittlich ausgebildete Fachmann im Hinblick auf die
erwihnte vorbekannte physikalische Erscheinung ohne weiteres auf den Kerngedanken
des Streitpatentes habe kommen kénnen, wonach in Kleinbehilter eingefillte heiBBe
Trinkflissigkeit bei der Entlastung vom Uberdruck die geloste Kohlensiure nicht plétz-
lich entweichen lasse, wird vom Handelsgericht unter Hinweis auf dic Auffassung der
Sachverstandigen mit folgender Begriindung bejaht:

Der Sittigungsdruck sei nicht wesentlich gréBer, wenn statt eines hochkarbonisierten
kalten Wassers ein schwacher karbonisiertes heiles Bier oder ein normal karbonisierter
heiBer Fruchtsaft unter Gegendruck cingefiillt und dann von diesem entlastet werde.
Der Fachmann habe daraus folgern kénnen, wenn die fiir das Abfiillen von Mincralwasser
geltenden Forderungen auf Fiilleinrichtungen fiir Fruchtsifte und Bier iibertragen wiir-
den, sollte dic Druckentlastung nach dem Einfiillen von auf Pastcurisationstemperatur
gebrachtem schwach karbonisicrtem Fruchtsaft oder Bier nicht zu einer plétzlichen Ent-
bindung von Kohlensdure fiihren. TemperaturmaBig sei die I'rage der moglichen Uber-
sdttigung kohlensdurehaltiger Losungen allerdings nicht gleich klar darzulegen wie
druckmiBig. Der Verdffentlichung von Kenrick, WisMER und WyATT aus dem Jahre
1924 habe sich jedoch entnehmen lassen, daf3 tibersiittigte Losungen von CO, auch bei
héheren Temperaturen bestchen kénnen. Da oberflichenaktive Substanzen eine Blasen-
bildung begiinstigen kénnten und in Fruchtsiften und Bier mit solchen Substanzen zu
rechnen gewesen sei, habe der Fachmann zwar Bedenken haben miissen, dal3 sich karbo-
nisierter Fruchtsaft oder Bier nach der im heilen Zustand erfolgenden Entlastung vom
Uberdruck méglicherweise anders verhalten wiirde als Mineralwasser. Umgckehrt habe
er aber doch erheblich daran zweifeln miissen, daf3 insbesondere Bier anders reagiere als
die {ibrigen kohlensiurehaltigen Getridnke. Angesichts der erhdhten Betriebssicherheit
der HeiBabfullung, die seit langem fiir nicht karbonisierte Getrianke bekannt gewesen sei
und seit dem Erscheinen der deutschen Patentschrift Nr. 588701 auch fiir das Einfiillen
kohlensidurehaltiger Getrinke in Fésser zum Stand der Technik gehorte, habe es daher
fiir ihn nahe gelegen, mindestens zu versuchen, karbonisierte Getranke auch in Flaschen
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und Dosen heif3 cinzufiillen. Daf} ein Fachmann, der cin Verfahren zum sterilen Abfillen
von Bier und andecren kohlensaurchaltigen Getranken entwickelt, mit dem Verhalten
solcher Flussigkeiten bei unterschiedlicher Temperatur vertraut sein miissc, sei selbstver-
standlich.

aa) Dic Kldger cntstellen diese vorinstanzlichen Erwigungen, wenn sie geltend
machcn, nach dem angefochtenen Urtell hitte es fir Bier und Fruchséfte jedem durch-
schnittlich gut ausgebildeten Fachmann nahegelegen, daf3 bei erheblich gréBerer Uber-
sattigung als bel kalt abgefiilltem Mineralwasser ein Entweichen von Kohlensaure nicht
zu befiirchten sei. Das Handelsgericht raumt ausdriicklich cin, der Fachmann habe damit
rechnen miissen, daf3 karbonisierter heiler Fruchtsaft oder heif3es Bier sich nach der
Entlastung vom Uberdruck méglicherweise anders verhalten wiirden als Mineralwasser.
Es nimmt nur an, er habe anderscits doch erheblich daran zweifeln dirfen, daf3 dies wirk-
lich zutreffen werde, weshalb fir ihn nahe gelegen habe, das heifle Einfiillen kohlen-
sdaurehaltiger Getranke in Flaschen und Dosen zu versuchen.

Dicscr Schlufl leuchtet angesichts des vorbekannten Verhaltens kohlensdurchaltigen
Mineralwassers bei der Entlastung vom Uberdruck und angesichts der schon im Jahre
1924 verollentlichten Feststellungen von Kenrick, WisMer und WyATT, wonach iiber-
siattigte Losungen von Gasen auch bei héheren Temperaturen bestehen kénnen, durchaus
ein. Die Klédger sctzen sich tiber diese langst bekannten physikalischen Erscheinungen
hinweg, wenn sie behaupten, cs sci unbestritten, dafl mit Kohlensdurc ubersittigtes
Mineralwasser schon bel Raumtemperatur nicht mehr abgefillt werden kénne, ohne
nach der Entlastung vom Uberdruck Teile des Gases zu entbinden. Diese Behauptung
laBt sich nicht damit erhirten, dal3 kohlensidurehaltige Getrinke, wic auch der Laie
wisse, beim Steigen der Temperatur Kohlensdure abgeben. Weder den Sachverstandigen
noch dem Handclsgericht ist entgangen, daf3 das Vermégen einer Flissigkeit, Gas zu
16sen, mit steigender Temperatur abnimmt. Diese Tatsache widerspricht den Erfahrun-
gen von Kenrick, WisMeER und WyarT nicht, die z. B. mit Sauerstoff ibcrsittigtes Wasser
im Experimentierrohr auf 60 bis 80°C crwdrmen konnten, ohne dal3 das Gas plétzlich ent-
bunden wurde. Gewil3 sagen die Sachverstandigen, aus der Veréffentlichung dieser Auto-
ren gehe nicht zwecifelsfrei hervor, ob sie die unter erhéhtem Druck tibersattigte Losung vor
oder erst nach dem Erwirmen vom Uberdruck entlasteten. Die Sachverstindigen haben
jedoch zur beziiglichen Beanstandung der Kldger im Erginzungsgutachten Stellung
genommen und ausgefiihrt, die erwahnte Unklarheit tue dem Ergebnis nicht Abbruch.
Das Bundesgericht hat keinen Grund, eine anderc Auffassung zu vertreten.

bb) Dic Kldger machen ferner geltend, dic Suche nach der Lehre des Streitpatentes
sei aussichtslos gewesen, weil MetscHL im Jahrc 1924 darauf hingewicsen habe, daf3
Schallwellen dic Bildung von Gasblasen bewirken kénnten und unter Umstidnden ein
Schlag auf das Gefaf zur sofortigen Entbindung des Gascs gentige und dal3 Kohlensdure
im Wasser nicht den fir andere Gase gefundenen GesetzmiBigkeiten unterworfen sci.
Auch hitten Quinny und Jones in ihrem Buche aus dem Jahre 1936 ausgefihrt, dal3
wihrend der Ruheperiode, in der sich dic Kohlensidure-Losung nach der Aufhebung des
Ubcrdruckes befinde, gegen mechanische Stérungen so empfindlich sei, daB schon ein
leichtes Knarren ausreiche, um das Gas rasch zu entbinden.

Die Sachverstindigen haben aus diesen Auerungen indessen nur abgeleitet, daBl
ein Getrankefachmann des cinzelnen Zweiges dem Gedanken einer Heilabfullung
skeptisch habe gegeniiberstehen miissen. Sie sahen darin keinen Grund, ihre Auffassung
aufzugeben, wonach Versuche iiber das Verhalten hei3cr kohlensiurehaltiger Getrénke
nach dem Einfiillen in Flaschen und Dosen fiir den Fachmann nahe lagen, weil der
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gleiche Fachmann ja beim Abfiillen kalter Getrianke die Wirkung der Ubersattigung
mit Kohlensaurc daucernd ausgentitzt habe.

cc) Unerheblich ist sodann, dal3 oberflichenaktive Substanzen die Bildung von Blasen
auf heillem Bier oder kohlensdurehaltigem heilem Fruchisaft begiinstigen kénnen.
Dicser Umstand muf3te den Fachmann zu dem Bedenken fithren, diese Getrdnke wiirden
sich nach der Entlastung vom Uberdruck viclleicht nicht gleich verhalten wie kaltes
kohlensdurchaltiges Mineralwasser. Dagegen konnte er den Fachmann nicht davon
abhalten, durch Versuche festzustellen, ob die beim Abfiillen von Mincralwasser ange-
wendete Technik sich auch auf das Abfiillen heifien Bieres oder heiler kohlensdurchalti-
ger ruchtsifte anwenden lasse, Versuche, die auch durch die Feststcllungen von Ken-
RICK, WisMER und WyAaTT nahegclegt wurden.

dd) Dabci bleibt es auch, wenn die Klager beifiigen, bei heilem Bier oder heillen
Fruchtsiften sei der Grad der Ubersittigung mit Kohlensdurc hoher. Nach den Aus-
fithrungen der Sachverstandigen ist cs dic Ubersattigung, die voritbergehend das Gleich-
gewicht aufrecht hilt, wenn das mit Ubcrdruck eingefiilltc Getriank der freien Atmo-
sphire ausgesctzt wird. Dic Sachverstandigen sagen, praktisch wirke nun der gesamte
Lésungsdruck des Kohlensduregases in der Flissigkeit als Uberdruck. Daher ist fraglich,
ob das Glcichgewicht iiberhaupt vom Grade der Ubersittigung abhingt. Sci dem wie
thm wolle, stellen die Sachverstindigen und das Handclsgericht jedenfalls fest, dal3 das
Wegnchmen vom Gegendruckfiller ein schwiicher karbonisicrtes heies Bier oder einen
normal karbonisicrten heilen Fruchtsaft druckmifBig nicht oder nicht wesentlich mehr
ibersittigt als cin hochkarbonisiertes Wasser.

cc) Die Kliger berufen sich ferncr darauf, daf3 abgefiilltes kohlensdurchaltiges Mine-
ralwasser nicht plétzlich, sondern nur mit Hilfe eincs Ventils innert 2—4 Sckunden vom
Uberdruck entlastct werden diirfe.

Dal} dicse VorsichtsmalBnahme nach FEurMany, a.a.0. S.423, notig ist, legte jedoch
dem Fachmann den Versuch, das beim Mineralwasser angewendcte Verfahren auf das
Abfillen kohlensdurchaltiger heiler Getranke zu ubertragen, nicht weniger nahe. Die
erwihnte MaBnahme konnte bel einem solchen Versuch ohne weiteres ebenfalls ange-
wendet werden. Die Sachverstandigen crklidren denn auch, der Erfolg sei wahrscheinlich
gewesen, «wenn gleichzeitig die von Fenrmann fir das Abfiillen hochkarbonisicrter
Getranke vorgeschlagenen Mallnahmen beachtet wurden». Das Handclsgericht pflichtet
thnen bei.

ff) Dic Klédger glauben sodann, die Erfindungshohe ergebe sich daraus, daf3 in der
Fachliteratur ausnahmslos die Auflfassung vertreten worden sei, beim Erwiarmen kohlen-
sdurchaltiger Getranke konne nur ein grofler stindiger Gegendruck das Entwcichen von
Kohlensaure verhindern. Sie bringen vor, diese Lehre licge auch dem deutschen Patent
Nr. 588701 zugrunde. Niemand habe diesen Irrtum aufzuzeigen vermocht.

DaB die Kldgerin sich bei der Anmeldung des deutschen Patentes Nr. 588701 im Jahre
1933 in diesem Irrtum befand, entkriftet dic Auffassung der Sachverstiandigen und der
Vorinstanz indessen nicht, denn es wird nicht bechauptet, die Klagerin habe damals den
Stand der Technik erschépfend gekannt, besonders auch dic Ergebnisse der Versuche von
Kenrick, WisMER und WyaTT. Die Kliger bringen auch nicht vor, daf3 und inwiefern
anderc Fachleute hiertiber auf dem laufenden gewesen seien. Vom Priifer des deutschen
Patentamtes, einem diplomierten Braucr, sagen sie nur, er habe in seincm Bescheid vom
19. Januar 1956 crklért, der Inhalt der Anmeldung zum deutschen Patent Nr. 1000709
stehe mit der bisher ancrkannten Auffassung in direktem Widerspruch und cs sei nicht
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ohne weiteres glaubhaft, daf3 das beanspruchte Verfahren funktionstiichtig sei. Diese
Behauptung beruht auf ciner entsprechenden Ausfithrung im Entscheid des ersten Nich-
tigkeitsscnates des deutschen Patentamtes vom 27. Juni 1961 ; der erwéhnte Bescheid des
Priifers liegt nicht bei den Akten. Der Entscheid des crsten Nichtigkeitssenates spricht
cbenfalls weder von der vorbekannten Abfiillung kohlensdurchaltiger Mincralwasscr
unter Entlastung vom Uberdruck noch von der Veréfentlichung von KeNrick, WIsMER
und WyaTT aus dem Jahre 1924. Er duBlert sich iiber den Stand der Technik nur durch
Hinweise auf das von der Kldgerin selber herausgegebene «Phonix-Handbuch» 1947,
ihre deutsche Patentschrift Nr.588701, das Buch von FEHRMANN aus dem Jahre 1950
und ohne nihere Angaben allgemein durch Hinweis auf die Ansicht des « Fachmannes».
Auch das Urteil des deutschen Bundesgerichtshofcs vom 30. Juni 1964 (im wcesentlichen
veroffentlicht in GRUR 1964 612 T.) gcht nicht anders vor. Auer auf die erwihnten
Schriften und Meinung des Priifers des Patentamtes beruft es sich nur auf eine Werbe-
schrift «Enzinger Nachrichten» vom Februar 1954 und ein vom Bundesgerichtshof
eingcholtes Gutachten des Betriebslciters einer brautechnischen Priif- und Versuchs-
anstalt. Es schliet aus diesen Unterlagen, vor der Anmeldung des deutschen Patentes
Nr.1000709 habe man in der Fachwelt allgemein geglaubt, daB sich kohlensidurehaltige
Getrinke nicht oder zumindest nicht ohne weiteres heif3 abfiillen lieBen. Dieses Vorurteil
geniigt ihm, dic Erfindungshéhe zu bejahen. Ebensowenig setzen sich die von den Kli-
gern angerufenen Autoren ScuiLp, STEINHOFF, Dacus und STEwART, die das Abfiillen
heiflen Bieres in Flaschen gemi3 dem Streitpatent als iiberraschende Neuerung betrach-
ten, mit dem vorbekannten Stand der Technik, wie ihn die Sachverstindigen und das
Handelsgericht darlegen, auseinander. Sie erdrtern nicht, ob dieser Stand dem Fach-
mann Versuche nahe gelegt habe. Auch der Umstand, da3 weitere Autoren in ihren Ver-
offentlichungen aus der Zeit nach der Erteilung des Streitpatentes dessen Lehre nicht
fiir sich in Anspruch genommen oder als naheliegend, ja selbstverstindlich bezeichnet
haben, erstellt die Erfindungshéhe nicht. Diese Verdffentlichungen von SIEGRIsT,
SonnTAG und RENNER waren den Sachverstdndigen bekannt, und die Kldger tragen nicht
vor, daBl und inwiefern sic AuBerungen enthielten, denen die Sachverstindigen zu Un-
recht nicht Rechnung getragen hatten. Die Auffassung der Sachverstindigen scheitert
auch nicht daran, daf3 der Begutachtcr Professor Emc wihrend seiner ganzen Lehr-
tiatigkeit fir Verfahrenstechnik in der Nahrungsmittelindustric die Lehre des Streit-
patentes nie erwihnt haben soll.

gg) Mit dem weiteren Einwand, dic Lehre des Streitpatentes wire wegen ihrer Vor-
teile schon langstens genutzt worden, wenn man sic vorgeschen hitte, verkennen die
Kléger, daB3 die Sachverstindigen und das Handclsgericht die Erfindungshohe nicht
mit der Begriindung verneinen, der Erfolg des Abfiillens heiler kohlensdurehaltiger
Getrinke sei vorauszusehen gewesen, sondern mit der Begriindung, ¢s habe fiir den
Fachmann nahegelegen, dieses Verfahren zu versuchen.

hh) Unerheblich ist schlieB3lich, ob die Tatsache, daf3 die heile Trinkflissigkeit nach
der Entlastung vom Uberdruck trotz der Ubecrsattigung nicht sofort Kohlensiurc ent-
bindet, theoretisch crklirt werden kann. Indem dic Kliger behaupten, eine solche
Erkldrung sei auch heute noch nicht méglich, geben sie zu, dafl auch sic nicht durch
theoretische Uberlegungen, sondern einfach durch Versuche oder auch blof3 zufillig
zur Lehre des Streitpatentes gelangt sind. Gerade die Vornahme von Versuchen lag
aber auf Grund des Standes, den die Technik vor dem 11.Mairz 1955 erreicht hatte, fiir
einen durchschnittlich ausgebildeten Fachmann nahe. DaB3 die Durchfiihrung der Ver-
suche Anforderungen stellte, welche die Fahigkeiten eines Durchschnittsfachmannes
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iiberstiegen hitten und cine schopferische Leistung beinhalten wurden, behaupten die
Kliger nicht. Das crgibt sich auch nicht ctwa aus der Patentschrift. Diesc nennt keine
cinzige Mafinahme, die getroffen werden miif3te, um das Glcichgewicht des mit Kohlen-
siure tibcrsattigten Getrankes nach der Entlastung vom Uberdruck aufrecht zu halten.
In der Patentbeschreibung liest man gegenteils, ein Heraussprudeln des Bieres aus den
Versandgefd3en brauche tiberhaupt nicht befiirchtet zu werden.

AbschlicBend ist somnit zu sagen, dafl die Sachverstindigen und das Handeclsgericht den
bundesrechtlichen Begriff der Erfindungshohe nicht verkannt haben. Die ganze «schop-
ferische» Leistung der Kldger bestand darin, die dem Durchschnittsfachmann nahe-
liegenden und keinerlei Schwierigkeiten bereitenden Versuche zu unternehmen.

PatG Art. 1 und Art. 26 Abs. 1, Ziff. 1, 5 und 4 (aPatG Art. 16)

AMikrobiologische Verfahren sind als chemische Verfahren im wetteren Sinne
patentfihig.

FEine klare Definition ist zu bejahen, wenn die Erkenntnismiglichkeiten im maf-
gebenden Leitpunkie eine ausreichende Beschreibung erlaubten und davon Gebrauch
gemacht wurde, auch wenn seither neuere Erkenninisse eine bessere Beschretbung
erlauben.

Die Darlegung der Erfindung erlaubt die Ausfihrung, auch wenn die Kulturen-
sammlungen in der Patentschrift nicht genannt sind, denn deren Adressen und
gedruckte Kataloge gehiren zum Fachwissen des Mikrobiologen.

Die Erfindung ist gewerblich anwendbar,

— auch wenn diese ausldndischen Kulturensammlungen in aufergewdihnlichen
Letten von der Schwerz aus nicht zuginglich sein kimnien, und

— auch trotz des Umstandes, daff allenfalls einzelne Stamme des Mikroorganismus
das Antibiotika nicht zu erzeugen vermigen.

Les procédés microbiologiques sont brevelables en tant que procedés chimiques au

sens large.

1l faut considérer une définition comme étant claire, lorsque les moyens scientifiques

de lépogue permettatent une descreption suffisante et que ces moyens ont ét¢ utilisés, et

cect méme lorsque deputs lors des connaissances nouvelles permettent une meilleure

description.

L’exposé de Pinvention permet I’ exécution de celle-ci, méme st les collections de

culture de microbes ne sont pas mentionnées dans cet exposé, car les adresses et cata-

logues imprimés de ces collections font partie des connaissances d’un microbio-

logiste.

L’invention est utilisable industriellement

— méme lorsque les collections étrangéres de cultures de microbes peuvent, dans des
circonstances exceptionnelles, ne pas étre accessibles depuis la Suisse
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~ ¢t méme si exceptionnellement on trouve des familles du microorganisme qui ne
produisent pas I antibiotique.

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Ziirich vom 15. Dezember 1969
1.S. CIECH gegen Chas. Pfizer & Co. Inc.

V. In der Klageschrift hatte die Klidgerin noch geltend gemacht, hinsichtlich Nihr-
l6sung und Ziichtungsbedingungen fehle es im Streitpatent an ausreichenden Angaben
und damit an einer geniigenden Offenbarung. Dicsen Standpunkt lieB sie in der Folge
fallen und anerkannte, dafl die Offenbarung mit Bezug auf diec Zubereitung der Gir-
brithe im Streitpatent ausreichend sei. Nicht in Zweifel gezogen wurde von der Kldgerin,
daB3 das Gegenstand des Streitpatentes bildende Verfahren neu sei und der Erfindung die
crforderliche Erfindungshéhe zukomme. Streitig sind hingegen folgende Fragen:

1. Ob der Patentanspruch unter Beizichung der Beschreibung cine klare Definition
der Erfindung crgebe (Art. 16 Abs. 1 Ziff.8 aPatG);

2. Ob die Erfindung durch die Beschreibung dergestalt dargelegt sei, da3 danach
ihre Ausfihrung durch Fachleute moglich sei (Art. 16 Abs.1 Ziff. 7 aPatG);

3. Ob die Erfindung gewerblich verwertbar sei (Art. 16 Abs. 1 Ziff.3 aPatG), und

4. Ob, wenn dic Giiltigkeit des Streitpatentes zu bejahen sei, die Kligerin das Patent
verletzt habe.

Uber diesc streitigen Fragen hat das Gericht cin Gutachten cingeholt. Als Sachver-
standige wurden beigezogen Prof. Dr. L. Ettlinger, Professor fiir Mikrobiologic an der
ETH und dipl. Ing. F.A.Bovard, Fiirsprecher und Patentanwalt in Bern...

VI. A. 1. Die Kldgerin macht unter anderem geltend, die Beklagte tiusche nur vor,
einen neuen Mikroorganismus entdeckt zu haben, sei doch der von ihr als Streptomyces
rimosus bezeichnete Mikroorganismus schon frither als Streptomyces. erythracus ent-
deckt und beschrieben worden. In der Tat wurde in der wissenschaftlichen Literatur
cinmal der Streptomyces rimosus als Synonym zu Streptomyces erythraeus bezeichnet.
Wie die Sachverstindigen indessen ausfithren, beruhte dicse Gleichstellung auf einer
irrtiimlichen Beurteilung einer bestimmten Kultur und wurde in der Folge widerrufen.
In ihrer Stellungnahme zum Gutachten hat denn auch die Klédgerin zu Recht nicht mehr
daran festgehalten, der Streptomyces rimosus sei identisch mit einer bereits frither
bekannten Art.

2. Weiter hilt dic Kldgerin der Beklagten entgegen, dic Beschreibung des Mikro-
organismus im Streitpatent treffe auf mindestens dreizchn weitere Gattungen zu, dic
nicht zur Gattung des Streptomyces rimosus gehérten, weshalb eine ungentigende
Definition und cine unzureichende Offenbarung der Erfindung vorldgen. Die Sachver-
standigen fithren jedoch {berzeugend aus, daB sich die von der Kligerin crwihnten
dreizehn Arten — von der Kligerin irrtiimlich als Gattungen bezeichnet — in jeweils
mindestens einem der als entscheidend zu erachtenden Merkmalen vom Streptomyces
rimosus unterscheiden. Auch aufdiesen Einwand ist die Kldgerin in ihrer Stellungnahme
zum Gutachten zu Recht nicht mehr zuriickgekommen.

3. Die Sachverstdndigen haben die Frage, ob der Patentanspruch unter Beizichung der
Beschreibung eine klare Definition der Erfindung ergebe, bejaht. Die Kldgerin hilt
daftr, aufgrund der eigenen Ausfithrungen der Sachverstindigen hétte diese Frage
richtigerweise verneint werden miissen. IThre abweichende Auflassung stiitzt sie auf dic
Ausfithrungen im Gutachten, bei kultivierbaren Bakterien, zu denen alle bisher bekann-
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ten Streptomyceten zdhlten, sei nicht die Beschreibung das bestimmende Element der
Art, sondern die Typuskultur, der Typusstamm. Dic Artbeschrcibung kénne deshalb
geidndert werden, ohne daf3 der mit dem Artnamen verkniipfte Begriff gedndert werde;
jede Originalbeschreibung einer Baktcrienart werde aus verschiedenen Griinden mit
der Zeit revisionsbediirftig. Daraus schlief3t die Kldgerin, die Sachverstindigen fal3ten
dic Definition nicht als eine in Worten gefaf3te Beschreibung eines Mikroorganismus auf,
sondern als bloBen Namenhinweis auf einen lcbenden Organismus. Weiter argumentiert
sic dahin, von den Sachverstindigen werde in Kauf genommen, daf3 die Beschreibung
im Streitpatent nicht geniige; damit fehle ¢s an ciner klarcn Definition im Sinnc dcs
Patentgesctzes.

Dicsc und dic nachlolgenden Ausfithrungen der Klidgerin gehen indcssen an der
Sache vorbei. Auch die Kldgerin bezweifclt mit Recht nicht, daf3 chemische Verfahren,
zu dencn in cinem weitcren Sinne auch die biologischen Verfahren zédhlen, patentrecht-
lichen Schutz beanspruchen koénnten (vgl. auch Brum/PEprAzzIini, Bd.I S.259, mit
zahlreichen Verweisungen). In der Tat kann nichts darauf ankommen, ob fiir ein tcch-
nisches Verfahren, das zur Erzeugung eines Stoffes bestimmt ist, lebendc oder tote
Matcric als Ausgangsmaterial dient. LaBt aber das Gesetz den Schutz biologischer Ver-
fahiren zu, so kann es an dic Definition solcher Verfahren nur solche Anforderungen
stellen, dic praktisch crfiillt werden kénncn.LEs liegt nun in der Natur der Sache, daf
Artbeschreibungen von Mikroorganismen mit dem Fortschritt der Forschung mchr oder
weniger rasch veralten. Merkmalc, die urspriinglich als wesentlich erachtet wurden,
koénnen sich spéter als unwcesentlich erweisen, wihrend moglicherwcise im Laufe der
Zeit weitere Merkmale gefunden werden, die als wichtig anerkanni werdeni Es versteht
sich von selbst, daf3 dic Wissenschaft von ncueren Erkenntnissen Gebrauch macht und
daher von der dem neuesten Stande entsprechenden Beschreibung ausgeht, bzw. vom
Typusstamm, anhand dcssen die den neuesten Erkenntnissen entsprechenden Unter-
suchungen durchgefithrt werden kénnen. Das besagt aber noch nicht, daB eine frithere
Beschreibung nicht als klare Definition im Sinne des Gesctzes qualifiziert werden konne.
Es ist ndmlich nicht danach zu fragen, ob die zur Zcit der Patentanmeldung oder der
Patenterteilung gegebenc Beschreibung in einem spédteren Zeitpunkt als in keiner Weise
iberholt zu gelten habe, sondern danach, ob im mafligebenden Zeitpunkte die Erkennt-
nismoglichkeiten eine ausrcichende Beschreibung erlaubten und, wenn ja, ob von diesen
Moglichkeiten Gebrauch gemacht wurde. Wurde das Wesentliche der Erfindung in der
Beschreibung erfalit, so ist diese ausrcichend.

Die Sachverstindigen haben festgestellt, dafl die Beschreibung des Streptomyces
rimosus im Streitpatent der fur das Jahr 1950 absolut reprisentativen Systematik der
Streptomyceten nach S.A. Waksman und A. T.Henriar und dem durch dicsc Autoren
1948 gesctzten Standard nicht nur in jeder Bezichung entsprach, sondern dariiber hinaus
noch neuere Erkenntnisse beriicksichtigt. Mit den Sachverstindigen ist deshalb davon
auszugehen, dal} die im Streitpatent gegebenc Definition dem damaligen Stande der
Erkenntnis voll entsprach. Damit ist allerdings noch nicht gesagt, daf3 sie auch aus-
reichend klar im Sinne des Gesetzes sei. Dies ist sie nur, wenn sie die entscheidenden
Merkmale, welche eine Abgrenzung zu anderen Arten erlaubt, enthilt. Entgegen der
Auffassung der Kldgerin haben die Sachverstdndigen auch diese Frage bejaht. Sie fithren
namlich aus, von den vier fur dic Artdifferenzicrung in der Gattung Streptomyces nach
der mafligebenden Auflassung entscheidenden Merkmalen scien in der Beschreibung drei
deutlich erkennbar, nimlich Luftmycclfarbe, Luftmycelmorphologie und Melanin-
bildungsvermégen. Es fehlt einzig das Merkmal Sporcnoberflache. Doch kann dies nach
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der Auffassung der Sachverstindigen, von der abzuwcichen kein AnlaB besteht, zu
keinen Verwechslungen fiihren, da bisher noch kein Vertreter der Luftmycelfarbe niveus
mit anderen als glatten Sporen gefunden wurde. Die Beschreibung im Streitpatent ent-
halt also bereits die entscheidenden Merkmale, die es gestatien, den Streptomyces
rimosus von anderen Arten zu unterscheiden. Die Frage, ob allenfalls die Hinterlegung
eines Stammes die Beschreibung ersetzen konne oder ob cine nicht ausreichende Be-
schreibung dann nichts schade, wenn anhand eincs hinterlegten Stammes die art-
differenzierenden Merkmale klar erkannt werden konnen, stellt sich also vorliegend
gar nicht.

Die Kldgerin irrt iibrigens, wenn sic glaubt, aus den Ausfithrungen des Gutachtens,
wonach auf der Grundlage von auf dem Papier stehenden Beschreibungen von Mikro-
organismen gczogene Verglciche prinzipiell abzulehnen scien, da nicht die Original-
beschreibung, sondern dic Eigenschaften des Typusstammes den Begrift einer Bakterien-
art fixierten, ablciten zu kénnen, die Sachverstindigen seien sclber der Meinung, die
Definition im Strcitpatent sei nicht geniigend klar. Wie den Ausfithrungen des Gut-
achtcns zu entnchmen ist, legten dic Sachverstindigen dem Vergleich des Streptomyces
rimosus mit den von der Kligerin angefiithrten, angeblich ebenfalls unter die Beschrei-
bung des Streitpatentes fallenden dreizehn weiteren Arten dic Beschreibung des Streit-
patentes zugrunde. Sic sprechen ausdriicklich von einem «Vergleich der aus der Be-
schreibung des Streitpatentes hervorgehenden artdifferenzierenden Merkmale von
Streptomyces rimosus mit den von der Klidgerin aufgezdhlien Arten». Was sie ablehnten,
war ein Vergleich der Beschreibung des Streptomyces rimosus gemal3 Streitpatent mit
Beschreibungen der von der Klidgerin erwihnten Arten. Verglichen wurde somit die
Beschreibung gemial3 Streitpatent mit den tatsidchlichen Eigenschaften der angeblich
ebenfalls unter diesc Beschreibung fallenden Arten. Die Sachverstindigen lehnten cs also
nicht ab, auf die Beschreibung im Streitpatent abzustellen. Was sie ablehnten, waren die
Beschreibungen der anderen Arten. Es folgt dies auch eindeutig aus der Uberschrift
von Tabelle 1 des Gutachtens «Vergleich der aus dem Streitpatent crsichtlichen art-
differenzicrenden Merkmale von Streptomyces rimosus mit den entsprechenden Merk-
malen verschiedener andcrer Arten von Streptomyces». Die Sachverstindigen haben
also bei ihrem Vergleich auf die Beschreibung des Streitpatentes abgestellt, da in diescr
die entscheidenden artdifferenzicrenden Merkmale enthalten sind.

4. Unzutreffend sind auch die Schliisse, welche die Kldgerin aus dem Umstande zu
ziehen versucht, dal3 bei der Untersuchung, ob der Actinomyces varsoviensis zur Art
Streptomyces rimosus gehore oder nicht, die Sachverstindigen zum Vergleich den
Typusstamm von Streptomyces rimosus verwendeten und nicht dic Originalbeschrei-
bung. Die Sachverstindigen haben einldBlich dargelegt, weshalb diescs Vorgehen von
einem Wissenschafter gewidhlt werde. Fiir den Wissenschafter dient dic Beschreibung
nur dem Zwecke, darzutun, «warum es unmdglich war, den Typusstamm einer schon
bestehenden Art zuzuordnen, d.h. worin sich dieser von allen dhnlichen Arten der glei-
chen Gattung unterscheidet». Unter patentrechtlichen Gesichtspunkten stellt die
Beschreibung hingegen ein Mittel dar, welches es erlaubt, die Erfindung in der vom
Gesetz geforderten Weise zu definieren. Auf dicsen Unterschied kommt aber vorliegend
nichts an, weil, wie bereits dargelegt, die Beschreibung des Streitpatentes die Erfindung
ausreichend definiert. Die Sachverstindigen haben sich denn auch vergewissert, daB3
der von ihnen fiir den Vergleich beniitzte Originalstamm «in allen Stiicken mit der
Originalbeschreibung des Streitpatentes iibereinstimmt». Es kann also keine Rede davon
sein, die Sachverstindigen hitten den Originalstamm deshalb zum Vergleich bei-



gezogen, weil sie die Beschreibung des Streitpatentes als unzureichend erachtet hitten,
sondcrn sic wihlten dieses Vorgehen, weil es die fir den Wissenschafter selbstverstind-
liche Methode darstellt.

5. SchlieBlich besteht auch kein Anlafl, sich den Schlufifolgecrungen der Sachver-
standigen deshalb nicht anzuschlieflen, weil sic erkldren, Fehlidentifikationen kénnten
vorkommen. Entgegen der Auffassung der Kldgerin kann daraus nicht geschlossen
werden, die Definition des Streitpatentes sei nicht klar. Die Kldgerin tibergeht namlich
die vorangechenden Ausfithrungen der Sachverstdndigen, wonach die im Streitpatent als
artbestimmend betrachtcten Eigenschaften zur Identifikation cines Stammes der betref-
fenden Art gentigen, und wonach der Fachmann «aufgrund cincrscits der Beschreibung
in der Patentschrift und andecrseits der vorbekannten Arten von Streptomyces geniigend
Anhaltspunkte besal3, um einen Streptomyces rimosus mit geniigender Sicherheit identi-
fizicren zu kénnen». Die Kritik der Kldgerin vermag somit die Schlissigkeit des Gut-
achtens in der Frage, ob eine klare Definition vorliege, nicht zu crschiittern.

B. 1. Bejaht haben die Sachverstindigen auch die Frage, ob dic Erfindung durch die
Beschreibung dergestalt dargelegt worden sei, dafl danach ihre Ausfithrung durch Fach-
leute moglich sei, sowie die weitere Frage, ob dic Erfindung gewerblich verwertbar sei.
Auch dicse Schlufifolgerungen ficht die Kldgerin unter verschiedenen Gesichtspunkten
an, Vorab wendet sie sich gegen die Auffassung der Sachverstindigen, die Erfindung
sei ausreichend dargelegt, denn der benoétigte Mikroorganismus koénne bei Kulturen-
sammlungen bezogen werden. Insbesonderc glaubt die Kldgerin, die Sachverstindigen
hétten den Entscheid des Bundesgerichtes BGE 79 T 81ff. nicht beachtct. Diesem Ent-
scheid des Bundesgerichtes lag jedoch ein vom vorlicgenden Fall grundsitzlich ver-
schiedener Tatbestand zugrunde, weshalb dic dort vom Bundesgericht gezogencn
SchluBfolgerungen, denen an sich beizupflichten ist, nicht aul den vorlicgenden Sach-
verhalt iibertragen werden kénnen. Streitig war vor Bundesgericht die Frage, ob ein
Rosenziichter eines seiner Zuchtprodukte schiitzen lassen konne. Im Gegensatz zum vor-
liegenden Fall stand somit nicht der Schutz eincs Verfahrens zur Diskussion, sondern der-
jenige eincs Erzeugnisses. Bel der fraglichen Rosenart handclte es sich sodann nicht um
eine in der Natur vorkommende Rose, die vom Ziichter lediglich beniitzt worden wire,
sondern um das Produkt langwieriger Ziichtungsbemithungen, von dencn nicht gesagt
werden konntc, ob sie auch ein zweites Mal Erfolg haben wiirden. Beim Streitpatent
liegen die Verhéltnisse ganz anders. Der Schutz bezicht sich nicht auf cin Erzeugnis,
also nicht auf das Oxytetracyclin, sondern auf cin Verfahren. Dic Kligerin selber hat
dics in der Klageschrift zutreffend dargelegt. Sie fithrt dort aus, die Beklagte habe die
Entdeckung gemacht, «dal3 unter Beniitzung cines Pilzes, den sie als Spezics Strepto-
myces rimosus bezcichnete, eine antibiotische Substanz crzcugt werden kann». Dieses
Verfahren habe sie zum Gegenstand ihres Patentes gemacht. Geschiitzt ist auch nicht
die Verwendung des Streptomyces rimosus schlcchthin, sondern nur dessen Verwendung
zur Herstellung von Oxytetracyclin nach cinem bestimmten Vorgehen. Der Streptomyces
rimosus stellt sodann nicht das Ergebnis einer Ziichtung dar, die mehr oder weniger
zufillig einen Oxytetracyclin produzicrenden Mikroorganismus hervorbrachte, sondern
es wurde ein in der Natur vorkommender Mikroorganismus entdeckt, der diese Eigen-
schaft hat,

Damit unterscheidet sich der vorliegende Fall auch grundsitzlich von dem von
Brum/PeEpRAZZINI, Bd.II, S.122, erwidhnten Beispiel, auf das die Kldgerin ebenfalls
Bezug nimmt. Jenes Beispiel betrifft ein Verfahren, das voraussetzt, dal3 vorab eine
gunstige Mutation von Mikroorganismen erreicht wird, welcher Erfolg aber nicht mit
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Sicherheit eintritt. Geradc das sctzt aber das Verfahren der Beklagten nicht voraus. Der
Streptomyces rimosus hat von Natur aus die Figenschaft, Oxytetracyclin zu erzeugen —
darauf, daB allenfalls Ausnahmen bestehen, wird noch zuriickzukommen sein —, er muf3
also nicht zucrst verindert werden, wobei lediglich cine gewisse Wahrschceinlichkett
jedoch keineswegs eine Sicherheit besteht, daB3 er dic gewiinschte Eigenschaft crhalten
werde. Im Gegensatz zur erwithnten Entscheidung des Bundesgerichtes stellt sich vor-
liegend die Frage gar nicht, ob das Gesctz eine ausreichende Grundlage fir den Schutz
moglicherwcise nicht reproduzicrbarer Verfahren oder daraus hervorgegangener Erzeug-
niss¢ bicte, und ob cin solcher Schutz wenigstens dann zu gewihren sei, wenn auf alle
Falle mit Hilfe des Lrfinders das Erzcugnis beschaflt werden kénne. Wie im folgenden
darzulegen scin wird, kénnten Dritte Oxytetracyclin herstellen, ohne auf die Hilfe der
Beklagten angewicsen zu sein.

2. Die Kldgerin halt dafiir, auch wenn der Streptomyces rimosus in Kulturensamm-
lungen jedermann zugénglich sei, so geniige dies nicht, um eine ausreichende Offenba-
rung der Erfindung anzunehmen. Dic Sachverstdndigen haben jedoch dargelegt, daf3
die Kenntnis der Adressen der wichtigsten 6ffentlichen Kulturensammlungen und ihrer
gedruckten Kataloge zum Fachwissen eines durchschnittlichen Mikrobiologen in der
Antibiotika produzierenden Industric gehére. Im Katalog einer solchen Sammlung
war der Streptomyces rimosus bereits 1949 aufgefithrt. Der Fachmann — und nur dicser
fallt fir dic Anwendung eines solchen Verfahrens tiberhaupt in Betracht — well3 somit,
wo er den Streptomyces rimosus beziehen kann. Damit criibrigt es sich, in der Patent-
schrift dic Bezugsmoglichkeiten aufzufithren. Was zum Wissen des maBgebenden Fach-
mannes gehoért, mull in der Patentschrift nicht angefithrt werden. Entgegen der Auf-
fassung der Kligerin bestcht cine Ahnlichkeit mit Legierungspatenten, bei denen auch
nicht verlangt wird, daf3 im Patent angegeben werde, wo die zu verwendenden Metalle
geschiirft und auf welchec Weise sie in dic handelsiibliche Form ibergefihrt werden
koénnen. Wer dic Lehre eines solchen Patentes beniitzen will, wird sich die erforderlichen
Metalle auf dem tiblichen Wege, d. h. bel den allgemein bekannten Bezugsquellen besor-
gen. Und derjenige, der cin Antibiotikum nach der Lehre des Streitpatentes herstellen
will, wird sich den Streptomyces rimosus auf dem naheliegenden Weg, ndmlich aus ciner
der Kulturensammlungen beschaffen. Er wird ihn also nicht aus der Natur zu isoliercn
versuchen, sowenig ein Metallurge Schiirfrechte fiir Erze crwerben, das Erz dann sclber
gewinnen und in einem eigens dazu erbauten Hiittenwerk aufarbeiten wird.

3. Die Klégerin irrt auch in dicsem Zusammenhange, wenn sic annimmt, dic Sach-
verstédndigen hitten selber erklirt, die Beschreibung des Streitpatentes reiche nicht aus,
um eincn Mikroorganismus als Streptomyces rimosus identifizieren zu kénnen. Es kann
auf dic unter VI A 3 angestellten Erwigungen verwiesen werden.

4. Die Klédgerin vertritt weiter den Standpunkt, das Streitpatent sei deshalb nichtig,
weil keinc GewiBheit bestehe, dal mit dem Streptomyces rimosus tatsdchlich Oxy-
tetracyclin produziert werden kénne. Dic Sachverstandigen rdumen ein, dal3 cs Stdmme
dieses Streptomyces geben konne, die kein Oxytetracyclin produzieren. Indessen geht
auch hier die Kligerin von falschen Voraussetzungen aus. Es stcht fest, «daB die weit
uberwicgende Zahl der bisher bekannten Stimme mehr oder weniger, aber immerhin
Oxytetracyclin produziert». Die Eigenschaft, Oxytetracyclin produzieren zu kénnen,
kommt dem Streptomyces rimosus also grundsitzlich zu. Es missen somit nicht von
vornherein zuerst einmal Mutanten erzeugt werden in der Hoflnung, einer von dicsen
werde wohl diese Eigenschaft aufweiscn. Man kann daher nicht sagen, es bediirfe mehr
oder weniger cines gliicklichen Zufalles wie beim Beispiel mit der Rosenart, damit es
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itberhaupt gelinge, Oxytetracyclin zu crhalten, also dic Lehre des Streitpatentes aus-
zufithren. Es wirc im Gegenteil eher cin Zufall, sollte man auf cinen Stamm stoBen,
der kein Oxytetracyclin zu produzieren vermag. Entscheidend ist nun, daf dies
praktisch ohne Bedcutung wire. Der Fachmann kénnte nédmlich in einem solchen
Falle auf cinfache Weisc feststellen, daf3 der betreflende Stamm kein Oxytetracyclin
produzicrt. Diecse Abklarung kann «von jedem mikrobiologischen Industriclabo-
ranten ohne Hochschulbildung mit den Einrichtungen jedes mikrobiologischen
Industriclabors mit geringstem Arbeitsaufwand und sichcrem Ergebnis ausgefiihrt
werden». Und in der Praxis geht man auch so vor, dafl zucrst cinmal abgeklart wird,
ob man cinen produziercnden Stamm vor sich hat, um unproduktive Stimme von
vornherein auszuscheiden. s kann daher keine Rede davon sein, cs bestehe erst nach
«jahrelanger Arbeit» GewilBheit, ob man einen fir die Erzcugung von Oxytetracyclin
tauglichen Stamm vor sich habe.

Uncrheblich ist, daf3 die Bestimmung der systematischen Zugehorigkeit cines unbe-
kannten Streptomycctenstammes mehrere Wochen bis Monate beanspruchen kann.
Einmal liegt dies in der Natur der Sache. Vor allem aber ist darauf hinzuwcisen, daf
derjenige, der sich vergewissern will, ob er dic Lehre des Streitpatentes verwende oder
nicht, und der einen ihm noch unbekannten, Oxytetracyclin produzierenden Mikro-
organismus vor sich hat, dessen systematische Zugchorigkeit gar nicht grundsitzlich
abzukliren braucht. Abgekldart werden muf3 nur, ob es sich um cinen Streptomyces rimo-
sus handle oder nicht. Fir diese Abklarung cnthilt das Streitpatent dic crforderlichen
Angaben. Die viel weitergehende Frage, welcher Aufwand erforderlich sei, um einen
Mikroorganismus, von dem cinmal feststcht, daf3 cs sich nicht um einen Streptomyces
rimosus handelt, systematisch cinrcihen zu kénnen, interessicrt hier gar nicht.

Allgemein wire noch zu bemerken, dafl c¢in Iebender Organismus seiner Natur nach
grundsitzlich verschicden ist von der toten Materie. Er kann sich vermehren, aber auch
verandern. Es sind immer cinzelne Individucen, dic nicht bis ins letzte Detail miteinander
{ibercinstimmen wie z.B. die Molekiile ciner bestimmten chemischen Verbindung. Es
kann deshalb immer wicder vorkommen, daf3 cinzelne Individuen gewisse, an sich fir
ihre Art typische Eigenschaften nicht aufweisen, so wic z. B, einzelne Ticre ciner Rasse
unfruchtbar sein kénnen, was aber am Grundsatzc nichts dndert, dal3 ihrer Rasse dic
Eigenschaft zukommit, sich fortpflanzen zu kénnen. Dics wire patentrechtlich nur dann
von Bedeutung, wenn die moglichen Ausnahmen die gewerblichc Anwendbarkeit einer
Patentlehre praktisch verunmoglichen wirden, weil die erforderliche Eigenschaft z. B.
nur ganz vereinzelt anzutreffen ist oder zucrst mit einen Erfolg nicht gewihrleistenden
Mitteln crst geschaffen werden muf3. All dies ist aber beim Streitpatent nicht der Fall.
Mit den Sachverstindigen ist deshalb davon auszugehen, daf3 der Umstand, daf3 allen-
falls einzelnc Stimme des Streptomyces rimosus kein Oxytetracyclin zu crzeugen ver-
mogen, der gewerblichen Anwendbarkeit der Lehre des Streitpatentes nicht entgegen-
steht.

5. Dal moglicherweisc in aulBergewdhnlichen Zeiten die Kulturensammlungen von der
Schweiz aus nicht zuginglich sein kénnten, rechtfertigt keinen gegenteiligen Schluf3.
Einmal dicnen ja diesc Kulturensammlungen nur dazu, dem Fachmann dic Beschaf-
fung der crforderlichcn Mikroorganismen zu erleichtern, die cr sich, wenn auch mit er-
heblichem Aufwand, an sich auch aus der Natur beschaffen kénnte. Sodann ist zu beden-
ken, daf3 eine groB3¢ Zahl wenn nicht gar dic Mehrheit der in der Schweiz crteilten
Patente als nichtig crachtet werden miufte, wolltc man die Giiltigkeit eines Patentes
davon abhingig machen, dafl dessen gewerbliche Anwendbarkeitunter allen, auch auflcr-
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gewohnlichen Umstinden gewihrleistet sei. Als ausgesprochen rohstoflfarmes Land st
die Schweiz auf weiten Gebieten auf eine Versorgung aus dem Ausland angewiesen. So
verfugt die Schweiz z. B. iiber keine ins Gewicht fallenden Erzvorkommen und — minde-
stens soweit bis heute bekannt — keine Erdslvorkommen. Deswegen séimtliche Patente,
deren Anwendbarkeit die Verwcndung von Metallen eder petrochemischer Erzeugnisse
bedingt, als nichtig zu erachten, weil die Moglichkeit nicht auszuschlieBen ist, daB die
Zufuhren aus dem Ausland einmal unterbrochen werden kénnten, gcht nicht an. Damit
wiirde die Patentgesetzgebung weitgehend illusorisch.

Aus allen diescn Griinden ist das Streitpatent in Ubereinstimmung mit den in jeder
Hinsicht tiberzcugenden Ausfithrungen der Sachverstandigen als giiltig zu erachten.

PatG Art. 8 und Art. 67 Abs. 1

Unmittelbares Erzeugnis eines Verfahrens ist ein Produkt, wenn es durch dieses
Verfahren die vom Gesichtspunkt der Verkehrsanschauung aus gesehen wesentlichen
Merkmale bekommen hat.

Ein Produkt kann auch das unmittelbare Erzeugnis mehrerer patentierter Verfahren
sein. Wird aber durch ein Verfahren das Produkt nicht selbst erzeugt, sondern
blof gereinigt und konzentriert, so liegt kein unmittelbares Erzeugnis vor.
Betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses, so
hat der Beklagte im Hauptverfahren rechizeitig sein angeblich abweichendes
Fabrikationsverfahren darzulegen.

Le produit direct d’un procédé est celui qui tient ses caractéres essentiels, sur le plan
commercial, du procédé en question.

Un produit peut résulter direclement de plusieurs procédés brevetés. Mais dans le cas
ot le produit n’est pas la résultante directe d’un procédé, mais est simplement nettoyé
et concentré, il n’y a pas lieu de le considérer comme produit direct.

Dans le cas ot Iinvention concerne un procédé de fabrication d”un nouveau produit,
le défendeur dans la procédure au_fond doit expliquer d temps son procédé de fabri-
cation prétenduement différent.

Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zirich vom 2. Dezember 1969
LS. Merck & Co. Inc. gegen Pierrel S.p.A., Alpharm AG und Paolo
Lanzarini.

Dic Klédgerin erhob Klage wegen Verletzung ihrer schweizerischen
Patente Nr.282222, Nr.283913, Nr.292 590 und Nr.294 171. Die Beklagte
1 gab zu, daf sie in Italien Vitamin B, herstelle und damit den schweize-
rischen und amerikanischen Markt belicfere, behauptet jedoch, ithr Her-
stellungsverfahren falle nicht unter den Schutzbereich der Klagepatente.
Zudem erhob sie Widerklage auf Teilnichtigerklirung des Patentes
Nr.282222 und auf Nichtigerklirung der drei ibrigen Klagepatente.
Die Beklagten 2 und 3 schlossen sich den Ausfihrungen der Beklagten 1
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iiber den Schutzbereich und dic Giltigkeit der kldgerischen Patente an,
ohne ihrerseits Widerklage zu erheben.

Mit Urteil vom 30. Méarz 1966 wies das Handclsgericht die Klage gegen
dic Beklagten 2 und 3 im wesentlichen mit der Begriindung ab, dic streitige
Ware sei wohl aus Italien tber die Zollfreilager von Ziirich und Kloten
nach Amerika ausgefithrt, dagegen nicht aus dem Zollfrcilager in die
Schweiz, insbesonderc in den Kanton Ziirich, cingefiihrt worden. Das
Bundesgericht hob dieses Urteil am 8. November 1966 (vgl. «Mitteilun-
gen» 1967, Scite 51) auf. In der Folge hat das Handclsgericht iitber die
Frage der Giltigkeit der Patente und deren Verletzung das Gutachten
zweier Sachverstindiger eingcholt. Nach dessen Vorliegen haben die
Beklagten die Rechtsgiiltigkeit aller vier Klagepatente anerkannt, dagegen
die Verletzung weiterhin bestritten.

Das Handelsgericht des Kantons Ziirich hat die Verletzungsklage gut-
gcheillen und dabei u. a. folgende Erwidgungen angestellt:

I1. Die Beklagte 1 gibt zu, reines, kristallines Vitamin B, (Cyanocobalamin) in
Italien produzicrt und in die Schweiz geliefert zu haben. Darin liegt eine Verletzung der
Klagepatente, falls die Beklagte 1 ihr Vitamin B,, nach den in den Klagepatenten
gelehrten Verfahren hergestellt hat und das Produkt das unmittelbare Erzeugnis der
patentgemaBen Verfahren darstellt (Art. 8 PatG).

Im Hauptverfahren gab die Beklagte 1 lediglich bekannt, sie verwende zur Erzeugung
von Vitamin By, das Proprionibacterium freudenreichii und sie produzicre nach dem
Verfahren gemal3 deutscher Patentschrift Nr. 1123435, Sie bestritt, daB3 sie nach den
klagepatentgemifen Verfahren arbeite, ohne indessen ndhcre Angaben tiber die von
ihr angewandten Verfahren zu machen. Erst in der Schluiverhandlung fihrte sie aus,
sie erzeuge Cyanocobalamin mittels einer photolytischen und chemischen Umwandlung
cines reinen crystallinischen Produktes, d.h. Adcnosylcobamide (B, Coenzymec).
Genauc Angaben iiber ihr Fabrikationsverfahren habe sie vorher nicht gemacht, weil
sic in erster Linic die Giiltigkeit und den Schutzbercich der klagerischen Patente bestrit-
ten habe. Nach der gemal3 den §§ 134 und 135 ZPO im ziircherischen ZivilprozeBrecht
geltenden Eventualmaxime wire aber die Beklagte 1 gehalten gewesen, alle tatsdchlichen
Behauptungen, die sic zu ithrer Vertcidigung vorzubringen gedachte, schon im Haupt-
verfahren aufzustellen, auch fir den Fall, daf3 die Gultigkeit der Klagepatente bejaht
wiirde. Mit den bis zum Schlusse der Duplik nicht vorgebrachten tatsdchlichen Behaup-
tungen, Einreden und Bestreitungen ist sie ausgeschlossen. Auf eine der in § 136 ZPO
genannten Ausnahmen beruft sie sich zu Recht nicht. Die Ausfithrungen, die sie in der
SchluBBverhandlung tiber ihr eigenes Fabrikationsverfahren machte und dic in diesem
Zusammenhange neu cingereichten Akten sind daher verspétet und nicht zu beachten.

IT1. Die Beklagte 1 gibt zu, daf} die Kldgerin als erste kristallines, reines Vitamin B,
auf den Markt gebracht und daf3 es sich dabei um ein neues Produkt gehandelt hat.
Sofern das kristalline, reinc Vitamin B, das unmittelbare Erzeugnis der Verfahren gemaf3
den Streitpatenten darstellt, was mit Bezug auf jedes einzelne Patent noch der Prifung
bedarf, greift die Vermutung von Art.67 Abs. 1 PatG Platz, d. h. cs ist — soweit jedenfalls
die Beklagtc 1 im Hauptverfahren keine abweichende Angaben gemacht hat — davon
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auszugehen, sie habe ihr Vitamin B;, nach den patentierten Verfahren der Kldgerin
hergestellt.

«Unmittelbares Erzeugnis» eines durch Patent geschiitzten Verfahrens ist ein Pro-
dukt nach Lehre und Rechtsprechung dann, wenn es durch dieses Verfahren die «vom
Gesichtspunkt der Verkehrsanschauung aus geschen wesentlichen Merkmale» bekom-
men hat (BLum/PEprazziNT, Anm. 22 zu Art. 8 PatG). Nach TRoLLER, Immaterialgiiter-
recht, Band II, S.621 (., kann als I'austregel der Grundsatz gelten, ¢s komme darauf an,
«ob das geschiitzte Verfahren dem Endprodukt dic fiir seine Wertschitzung malgeb-
lichen Figenschaficn verleihe». Und das Bundesgericht hat in BGE 70 I 202 ausgefiihrt,
ein unmittelbarcs Erzeugnis licge jedenfalls immer dann vor, «wenn sich zur endgtiltigen
Herstellung eines Produktes an das geschiitzte Verfahren lediglich noch gewisse Mal3-
nahmen anschlieGen, die einc weitere praktische Ausgestaltung des Verfahrens bedeuten,

. ohne jedoch die Identitit des Erzeugnisscs mit demjenigen des patentierten Verfahrens
zu becintrachtigen». Ob die weitern Verfahrensschritte, die sich an das geschutzte Ver-

fahren anschlieBen, physikalischer oder chemischer Art sind, ist nicht entscheidend.
Wescentlich ist nur, daf3 bei diesen Verfahrensschritten die nach der Verkehrsauffassung
mafgcbenden Eigenschaften des Erzeugnisses — und damit dessen Identitdt — erhalten
bleiben. Bei Anwendung mchrerer geschiitzter Verfahren ist das Produkt als das unmittel-
bare Erzeugnis cines jeden Verfahrens zu betrachten, das zur Herstellung wesentlich
mitgewirkt hat.

In Anwendung dieser Regeln ist im folgenden zu untersuchen, ob die Beklagte 1 die
cinzelnen Klagepatente verletzt hat.

1. Das Patent Nr.282222 betrifft laut Patentanspruch cin

«Verfahren zur Herstellung von Vitaminsubstanzen, dadurch gekennzeichnet,
daB3 man in eincm Nalirmedium, welchem Kobalt zugesetzt wurde, cinen zu den
Pilzen gehorenden Mikroorganismus ziichtct, welcher cine Substanz mit Vitamin-
B,,-Wirkung erzcugt.»

Unter Schutz gestellt ist also ein Verfahren, bel dem man
a) in eincm Nahrmedium, welchem Kobalt zugesetzt wurde,
b) einen zu den Pilzen gehdrenden Mikroorganismus ziichtet, welcher
¢) eine Substanz mit Vitamin-B,,-Wirkung erzcugt.

Daf sie das erste der drei Merkmale beniitze, hat dic Beklagte 1 nicht bestritten. Da-
gegen bestritt sic anfianglich dic Beniitzung des zweiten Merkmals, indem sie geltend
machte, sie verwende nicht einen zu den Pilzen gehérenden Mikroorganismus, sondern
das Proprionibacterium frecudenreichii, also ein Bakterium; der Patentanspruch crfasse
aber Bakterien nicht. In der Duplik licB sie diesen Einwand fallen. Sie gab zu, daf3 nach
der in der Patentbeschreibung verwendeten Terminologie mit dem Begrift' « Pilze» auch
Bakterien beansprucht sind.

Zu priifen bleibt demnach nur noch, ob das von der Beklagten 1 hergestellte und in die
Schweiz gelieferte rcine, kristalline Cyanocobalamin dem unmittelbaren Erzeugnis des
Verfahrens gemil3 Patentanspruch des Klagepatentes entspricht. Die beiden gerichtlich
ernannten Sachverstindigen haben in ihrem Gutachten vom 29.November 1967 (im
folgenden «Hauptgutachtcn» genannt) die Frage bejaht. In ihrer Stellungnahme zum
Hauptgutachten beanstandete die Beklagte 1, die Experten hitten sich nicht dazu aus-
gesprochen, wie sic zur Auffassung gelangt seien, das von ihr hergestellte Cyanocobalamin
(Vitamin B},) cntspreche dem Erzeugnis, das gemi Patentanspruch zu erreichen sei,
namlich ciner «Substanz mit Vitamin-B,,-Wirkung». Der Experte Professor Waser
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fithrte hicraufin seinem Erginzungsgutachten aus, es gebe verschicdene Verbindungen,
weclche unter den Begriff «Substanz mit Vitamin-B,-Wirkung» fallen kénnten, neben
dem Cyanocobalamin (Vitamin Bp,) insbesondere das Hydroxocobalamin (Vitamin
B,sa), das Aquocobalamin (Vitamin By,),), das Nitrocobalamin (Vitamin By,¢) und das
Thiocyanatcobalamin. Da dic chemische Struktur des Cyanocobalamins erst 1955-1957
beschriecben worden sci, habe bel der Patentanmeldung nur von ciner «Substanz mit
Vitamin-B;,-Wirkung» gesprochen werden kénnen. Heute seil bekannt, dall die beim
Verfahren geméll Patent Nr.282222 verwendeten Bakterienkulturen direkt Cyanoco-
balamin, d.h. Vitamin B,,, liclcrten. Daneben entstinden als weitere Substanzen mit
Vitaminwirkung andere Cobalamine, Vitamin-Vorstufen usw. Zwischen der «Substanz
mit Vitamin-B;,-Wirkung», dic das Erzcugnis des Verfahrens nach Patent Nr. 282222
sei, und dem reinen, kristallinen Cyanocobalamin bestche kein prinzipieller Unterschied,
indem das Hauptprodukt des Verfahrens nach Patent Nr. 282222 Cyanocobalamin sci.
Nur dic Reinheit des Rohproduktes sei geringer als die des tiber Kristallisation gereinigten
Priparates. Die Biosynthese der Bakterien fihre also direkt zum Endprodukt, das aber
in einer unreinen Form vorliege. Durch dic weitern Verfahrensschritte werde dic Aus-
beute an Vitamin B, gesteigert und auch dic Reinigung durch die technische Aularbei-
tung der Rohproduktc erleichtert. Dabei wiirden aber die chemische Struktur des Vit-
amins bzw. dic maBgebenden Eigenschaften derim Patent erwidhnten Vitaminsubstanzen
nicht mchr verdndert. Nicht das als Hauptprodukt des Verfahrens entstchende Cyano-
cobalamin, sondern nur dic zusatzlich anfallenden andern Cobalamine miiliten mit
Cyanidionen behandeclt und dadurch chemisch ebenfalls in Cyanocobalamin umgewan-
delt werden.
Nach der tiberzeugenden Feststellung der Gutachter licfern dic beim patentgemalen
Verfahren verwendeten Bakterienkulturen als Hauptprodukt direkt Cyanocobalamin,
das zweifellos unter den im Patentanspruch verwendeten Begrifl ciner «Substanz mit
Vitamin-B,,-Wirkung» [illt. Durch dic weitcren Verfahrensschritte wird die chemische
Struktur des Vitamins B, nicht verdndert; es wird nur die Ausbeute crhoht, indem zu-
siatzliche Begleitstofic ebenfalls in Cyanocobalamin tibergefihrt werden. Unmittelbares
irzcugnis des patentgemabien Verfahrens ist somit auf jeden Fall Cyanocobalamin, also
jenes Produkt, das dic Beklagle 1 zugegebencrmalien in dic Schwetz eingefiihrt hat. Die
Bceklagtce I hat somit das Patent Nr.282222 verletzt.

2. Gemal} Patentanspruch des Patentes Nr. 283913 ist unter Schutz gestellt cin

«Verfahren zur Herstellung von Produkien mit Vitarnin-B,-Wirkung, da-
durch gekennzeichnet, dall man einen Mikroorganismus kultiviert, welcher aus
denjenigen Stimmen von Pilzen ausgewihlt wurde, die bet der Zichtung in
einem flissigen Nahrmedium Gérbrithen liefern, welche mindestens 20 LLD-Ein-
heiten je Milligramm der in thnen gelosten Feststoffe aufwelisen, wobel das
Kultivieren des Mikroorganismus in dem {liissigen Nahrmedium so lange Zeit
crfolgt, bis die Garbrithe mindestens den genannten Vitamingchalt aufweist, und
die wirksamen wasscrléslichen Stoffe sodann von der Brithe auf solche Weise
abgetrennt werden, daf3 praktisch cine Vitaminzersetzung vermicden ist.»

Wesentlich sind diesem Verfahren zwel Merkmale, nimlich

a) es wird cin Mikroorganismus verwendet, der aus jenen Stimmen von Pilzen ausge-
wiihlt wurde, die in der Gérbriihe einen Mindestgehalt an Vitamin By, (angegeben als
sogenannte LLD-Einheiten) crzeugen, und

b) die wirksamen wasserloslichen Stofle werden praktisch verlustlos isoliert.



Dieim Patentanspruch crwihnte LLD-Einheit ist einc bestimmte wachstumsférdernde
Wirkung in bezug auf den Mikroorganismus Lactobacillus lactis Dorner (LLD), die
als Maf3cinhcit verwendet wird.

Auch mit Bezug auf diescs Patent hat die Beklagte 1 anfianglich behauptet, der Patent-
anspruch beziche sich nur auf «Pilze», erfassc also das von ihr verwendetc Bakterium
nicht. Wie bereits erwihnt, hat sic dicsen Einwand fallengelassen. Zu threm eigencn
Verfahren fiihrte sie lediglich aus, sic verwende den LLD-Test nicht; der Patentanspruch
setze aber dic Anwendung dieses Testes voraus, bzw. cr habe diesen Test zum Gegen-
stand. Hiczu hat Professor Waser in seinem Ergianzungsgutachten tiberzeugend dar-
gelegt, der LLD-Test sci nicht Gegenstand des Patentes, sondern werde im Patent nur
als MeBcinhcit crwihnt; die Beklagte 1 kénne ohne weiteres eine andere Testmethode
anwenden; welche Methode fur die Messung der Konzentration verwendet werde, sel
unwesentlich. Im ubrigen hat sich die Beklagte 1im Hauptverfahren wiederum darauf
beschrinkt zu bestreiten, dafi sie das Verfahren gemif3 Patent Nr. 283913 anwende, ohne
niherc Angaben itber ihr Produktionsverfahren zu machen. Zudem ist unbestritten, dal
das gereinigte, kristalline Vitamin B, c¢in neues Erzeugnis war, als dic Kliagerin es erst-
mals auf den Markt brachte. Nach Art. 67 Abs. 1 PatG hitte also die Beklagte I beweisen
miussen, dafj sie diescs Erzcugnis nach cinem andern Verfahren herstellt; sic hat dics aber
nicht cinmal in zuldssiger Weise behauptet, geschweige denn bewicsen, so dall nach der
erwihnten Vorschrift thr Vitamin By, als nach dem patentierten Verfahren hergestellt
gilt.

Der weitere Einwand der Beklagten 1, das unmittelbare Erzeugnis des patentgemiGen
Verfahrens sei nicht reines Cyanocobalamin, das von ihr in die Schweiz geliefert werde,
sondern ein Produkt mit Vitamin-B,,-Wirkung, ist widerlegt durch dic itberzeugende
Feststellung Professor Wasers im Ergédnzungsgutachten, das Verfahren liefere direkt
Vitamin B,, und Cobalamine, das chemische Produkt sci also das gleiche, doch scien die
Ausbeute und die Reinheit des Produktes gegeniiber dem Verfahren nach Patent Nr.
282222 verbessert. Als unmittelbares Erzcugnis des klagepatentgemifBen Verfahrens ist
das Produkt der Beklagten 1 iiberdies auch deshalb zu betrachten, weil sic wie fest-
gestellt die Verwendung cines anderen Verfahrens nicht dargetan hat.

Auch das Patent Nr. 283913 ist daher durch dic Einfuhr des von der Beklagten 1 her-
gestellten Vitamin B, in dic Schweiz verletzt worden.

3. Der Hauptanspruch des Patentes Nr.292 590 lautet wic folgt:

«Verfahren zur Herstellung von Vitamin B,, aus beci der Kultivierung von
Vitamin B, erzeugenden Mikroorganismen nchen Vitamin By, entstandenen
vitamin-B ,-dhnlichen Stoffen, dadurch gckennzeichnet, dal3 diese Stoffe mit
einer Cyanionen licfernden Substanz behandelt werden. »

Beansprucht ist somit cin Verfahren, bel dem die «neben Vitamin B, cntstandencn
vitamin-B,,-dhnlichen Stoffc mit eincr Cyanionen licfernden Substanz behandelt
werden».

Dic Beklagte 1 erhebt wicderum die beiden Einwiénde, sie verwende dieses Verfahren
nicht und zudem sei rcines Cyanocobalamin, das von ihr in die Schweiz geliefert werde,
nicht das unmittclbarc Erzeugnis dicses Verfahrens. Zum ersten Einwand fihrte sie
niher aus, der durch das Patent Nr. 292 590 angestrebte technische Erfolg lasse sich auch
auf anderem Wege erziclen, wie insbesondere ihr cigenes Verfahren gemifl deutschem
Patent Nr. 1123435 beweise. Dic Sachverstindigen haben im Hauptgutachten jedoch
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zutreffend darauf hingewiesen, gemil3 deutschem Patent Nr.1123435 steigerc dic Be-
klagte 1 ihre Ausbeute an Vitamin By, durch Zusatz von Cyanidionen. Damit benutze sie
aber eindeutig das Verfahren nach Klagepatent Nr.292590. Demgegentiber machte
dic Beklagte 1 in ihrer Einwendungsschrift geltend, das Verfahren nach Klagepatent
Nr.292 590 sctze zundchst die Anwendung des Verfahrens gemal Klagepatent Nr. 282222
voraus; reines, kristallines Vitamin B, werde hier also in cinem zweistufigen Verfahren
hergestellt, wahrend sie gemaf3 deutschem Patent Nr. 1123435 Kobalicyanid dirckt dem
Anfangsndhrmedium zugebe und somit nach einem cinstufigen Verfahren arbeite. Pro-
fessor Waser bemerkte hiezu in scinem Ergidnzungsgutachten, das wesentlich Neue am
klagepatentgemilflen Verfahren betreffe den Cyanidzusatz zu den Girbriihen, durch
welche die Ausbeute an Cyanocobalamin verbessert werde, indem weniger wirksame
vitamin-B;,-dhnliche Substanzen in Cyanocobalamin umgcewandelt wiirden. Dieses
Verfahren kénne, was die Umwandlungsprodukte betrefle, tatsachlich als zweistufig
bezeichnet werden. Wenn aber dic Beklagte 1, wie sie behaupte, als Cyanidionen liefernde
Substanz Kobaltcyanid verwende und dieses direkt dem Anfangsnihrmedium zugebe,
also nicht der abgetrennten Girbriihe, so bewcise dics noch nicht, dal nun von den
Baktcrien direkt nur Cyanocobalamin gebildet werde. Vielmehr sei zu vermuten, dal3
zum Beispicl auch Hydroxocobalamin entstche, das sofort durch Cyanid in Cyanocobal-
amin umgesetzt werde, was natirlich dem zweistufigen Verfahren entspreche. Dies liege
deshalb nahe, weil auch bei hohen Konzentrationen von Kobalteyanid immer noch
klcine Mengen Hydroxocobalamin gebildet wiirden und der Erfolg der Zugabe beim
Beginn oder erst wiahrend der Fermentation anscheinend der gleiche sei, wic sich der
deutschen Patentschrift entnchmen lasse. Die Verwendung von Cyanidionen gemil
Klagepatent Nr.292 590 zur Steigerung der Cobalaminproduktion sei jedoch cin derart
bedeutsamer Fortschritt, daf3 dic bloBe Modifikation des Zeitpunktes der Zugabe — vor
oder nach Abtrennung der Gérbrithe von der Bakterienkultur — keine neue Erfindung
darstellte. Damit hat der Fachexperic iberzeugend dargetan, daf3 auch das Verfahren
der Beklagten 1 in den Schutzbereich des Patentes Nr. 292 590 f4llt. Ob gemil deutschen
Patent Nr.1123435 Kobaltcyanid bereits dem Anfangsnahrmedium zugegeben wird,
oder ob diecs erst geschicht, wenn in der Gérbrithe die vitamin-B,-dhnlichen Stoffe
erzeugt sind, ob also dieses Verfahren ein- oder zweistufig ist, spielt keine Rolle. Jedenfalls
ist durch die Darlegungen der Experten die Patentverletzung glaubhaft gemacht. Dies
genigt gemal Art. 67 PatG, soweit das Gegentell nicht bewiesen wird.

Den zweiten Einwand — ihr Produkt sel nicht das unmittelbare Erzcugnis des klage-
patentgemidBen Verfahrens — begriindet dic Beklagte 1 so, das Verfahren gemal3 Patent
Nr.292590 cndige damit, dal3 vitamin-B;,-dhnliche Stoffe mit Cyanionen behandelt
wiirden. Dadurch werde aber vor allem Dicyanocobalamin gebildet, eine Substanz, dic
weder pharmazeutisch noch als Futtermittclzusatz verwendbar, sondern duBerst giftig
sei und anschlicBend durch cine chemische Behandlung, die vom Patentanspruch
Nr.292 590 nicht crfal3t werde, mit grofter Sorgfalt in Cyanocobalamin umgewandelt
werden miisse. Hiczu haben die Sachverstindigen im Hauptgutachten iiberzeugend aus-
gefiihrt, die Bildung von giftigem Dicyanocobalamin durch einen Uberschufl an Cyanid-
ionen hinge nur mit dem Sduregrad der Garbrithe zusammen und werde durch Ein-
halten der richtigen Wasserstoff-Ionen-Konzentration verhindert. Die Beklagte 1 hat
diese Feststellung mit Recht nicht angefochten. Damit ist die Verletzung auch dieses
Klagepatentes durch die Einfuhr von Cyanocobalamin der Beklagten 1 in die Schweiz
crwiesen,
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4. Das Klagepatent Nr.294 171 stellt unter Schutz ein

«Verfahren zur Herstellung von Vitamin-B,,-Konzentraten aus rohen LLD-
wirksamen Produkten, welche das Vitamin B, mindcstens teilweise in chemisch-
gebundener Form cnthalten, dadurch gekennzeichnet, dall man das Ausgangs-
produkt chromatographisch fraktionicrt, wobci so gcarbcitet wird, dal3 das
gebundenc Vitamin B, freigesctzt wird. »

Dic Beklagte 1 erhebt wicderum die beiden Einwénde, sie arbeite nieht nach dicsem
Patent und ihr Vitamin B, sei nicht das unmittelbare Erzeugnis dieses Verfahrens, Den
zweiten Einwand begriindete sie damit, das patentgemiBe Verfahren fihre tiberhaupt
nicht zur Herstellung cines Produktes, sondern dicne lediglich dazu, das bereits — durch
cin anderes Verfahren — hergesicllte Vitamin B,, durch die chromatographische Fraktio-
nierung zu isolieren und zu reinigen. In seinem Ergdnzungsgutachten bestitigte der
Fachexperte Professor Waser, durch das Verfahren gemif3 Patent Nr. 294171 werde kein
neues Vitamin gebildet, sondern es werde bloB bereits vorhandenes Vitamin gereinigt
und konzentriert. Die chromatographische Fraktionicrung dienc zur Reinigung und
Anreicherung des Wirkstofles bis zur hochsten Reinheit, dem kristallinen Vitamin. Das
nach diesem Verfahren gereinigte Vitamin By, seil das unmittelbare Erzcugnis der Bio-
synthese des bearbeiteten biologischen Substrates.

Entscheidend ist die Feststellung des Gutachters, durch das patentgemife Verfahren
werde kein ncues Vitamin gebildet, sondern lediglich das bereits vorhandene Vitamin
gercinigt und konzentriert. Wenn aber durch das Verfahren kein Vitamin B, erzeugt
wird, kann Vitamin B,, auch nichtals das unmittclbare Erzcugnis des Verfahrens bezeich-
net werden. Es handelt sich hier offensichtlich um ein bloBes Bearbeitungs- bzw. Ver-
cdelungsverfahren. Bet solchen Verfahren, die kein eigentliches Erzcugnis licfern, erfallt
nur dic Verfahrensbenutzung selbst, nicht hingegen dic Benutzung des Produktes, auf
das das Verfahren angewendet wurde, den Tatbestand der Patentverletzung (TROLLER,
a.a.0. S.621; Brum/Peprazzini, Anm. 22 zu Art.8 PatG). Das vicrte Patent hat somit
dic Beklagte | durch dic Einfuhr von Vitamin B, in die Schweiz nicht verletzt.

5. Zusammenfassend ist festzuhalten, daf3 dic Beklagte 1 durch Feilhalten, Verkaufen
und/oder Inverkehrbringen von Cyanocobalamin (Vitamin By,) in der Schweiz die
schweizerischen Patente Nr.282222, Nr.283913 und Nr.292590 der Kldgerin verletzt
hat.

IV. Die Beklagten 2 und 3 haben mit Bezug auf die beiden Fragen, ob dic Beklagte 1
nach den Klagepatenten arbeite und ob Vitamin By, das unmittelbare Erzeugnis eines
geschiitzten Verfahrens darstelle, auf cine eigene Stellungnahme verzichtet und sich den
Ausfiithrungen der Beklagien 1 angeschlossen. Es gentigt daher, diesbeziiglich auf das in
Erwagung 111 Gesagte zu verweiscen.

Im iibrigen gibt die Beklagte 2 zu, einmal von der Beklagten 1 1200 g Vitamin By,
gekauft und s weiterverkauft zu haben. In der heutigen SchluB3verhandlung machte sie
geltend, sie habe dieses Vitamin By, nicht in der Schweiz abgesetzt, sondern es nach den
USA gelicfert; dabei habe ein Teil dicser Ware die Schweiz im Transit passiert.

Der Beklagte 3 anerkennt, von der Beklagten 1 Vitamin B, gekauft und es — teilweise
im Transit iber Zirich-Kloten — an amcrikanische Kunden verkauft zu haben.

Mangels abweichender Darstellung ist davon auszugehen, dal3 auch die Ware der
Beklagten 2, soweit sie die Schweiz passierte, iiber Ziirich-Kloten geleitet worden ist.

Nach der fiir das Handelsgericht verbindlichen Auflassung des Bundcsgerichtes stellt
auch die Einfuhr patentverletzender Erzcugnissc in die Schweiz, selbst wenn sie nur in
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ein schweizerisches Zollfreilager gelangen und von dort an Kunden im Ausland weiter
geliefert werden, cine widerrechtliche Beniitzung einer in der Schweiz patentierten
Erfindung dar. Damit steht fest, dal die Beklagten 2 und 3 den Tatbestand der Patent-
verletzung chenfalls erfullt haben, und dald die Zustdndigkeit des Handclsgerichtes auch
fir diese Verletzungshandlungen zu bejahen ist. Beide Beklagten machen zwar geltend,
an der Patentverletzung treffe sie kein Verschulden; sic selen Kaufleute, nicht Chemiker.
Die chemischen und biologischen Vorginge, die zur Herstcllung von Vitamin B,
fiihrten, seien ihnen unbekannt. Sic hitten cinfach Vitamin B, gekauft, das von ciner
angeschenen und bekannten Hersteller-Firma, der Beklagten 1, offen auf den Markt
gebracht werde, und sic hitten in guten Treucn annehmen diirfen, sie kénnten dicse
Produkte erwerben und weiter verauBBern, ohne Patentrechte Dritter zu verletzen. Alle
diese Einwande sind fiir die Frage der Patentverletzung jedoch ohne Bedeutung, da hier
dic objektive Rechtswidrigkeit geniigt. Das Verschulden ist nur Vorausscizung des
Schadenersatzanspruchs.

PatG Art. 24 und 27, OG Art.67

Keine zeitliche Befristung der richterlichen Einschrankung nach Art. 24 lit. c.
Grundsitze der richierlichen Einschrinkung eines Patentes: Der Fachmann muf
das new in den Anspruch aufzunehmende Merkmal in der Beschreibung oder den
Lewchnungen klar als wesentlich zu erkennen vermigen.

Luldssigkeit und Bedeutung eines Privatgutachtens im Berufungsverfahren.

La durée limitée que Uart. 24 litt.c LBI prescrit en cas de renonciation parlielle
n’est pas applicable a la limitation par le juge.

Conditions de la limitation du brevet par le juge: ’homme du métier doit pouvoir
reconnatlre sans équivoque qu'un élément essentiel est constitué par une indication
contenue dans la seule description, ou dans les dessins, reprise désormais dans la
revendication.

Recevabilité et portée d’une expertise privée produile & I’appui d’un recours en
réforme.

BGE 95 II 364f. und JT 1969 I 633 (résumé), Urteil der 1. Zivilabtei-
lung vom 26. Mirz 1969 1.S. YGNIS Kessel AG gegen IDAG Aktien-
gescllschaft.

B. Mit Klage vom 18. Dezember 1964 beantragte dic IDAG AG beim Obergericht
des Kantons Luzern die gerichtlichc Feststellung, dal3 die drei Patente 355554, 373129
und 372781 nichtig seien.

Das Obergericht des Kantons Luzern holte zwei technische Gutachten (Expcrtise
und Oberexpertise) cin und fillte am 14. Februar 1968 folgendes Urteil:

«1. Der Hauptanspruch I und dic Unteranspriiche 1-3 sowic der Haupt-
anspruch II und die Unteranspriiche 4-9 des Schweizer Patentcs 355554, der
Hauptanspruch und die Unteranspriiche 1 und 2 des Schweizer Patentes 372781
sowie der Hauptanspruch und die Untcranspriiche 1-4 des Schweizer Patentes
373129 werden nichtig erklirt.
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2. Das Begchren um Nichtigerklarung der Unteranspriiche 10-15 zum Haupt-
anspruch IT des Schweizer Patentes 355554 wird im Sinne der Erwigungen
abgewiesen.

3. ... (Kosten).»

Das Obergcricht hat die Neufassung des Patentanspruchs 355554 als Folge der Teil-
nichtigkeit bis zur Erledigung eincs allfilligen Berufungsverfahrens zuriickgestellt; denn
es wiirde sich seines Erachtens um einen unniitzen Aufwand handeln, wenn das Bundes-
gericht im Gegensatz zum Obergericht entweder die Nichtigkeitsklage beziiglich dcs
Schweizer Patentes 355554 abweisen oder die Teilnichtigkeit des Patcntes in einem
groBeren oder kleincren Umfang als das Obergericht aussprechen oder die Nichtigkeits-
klage vollumfénglich schiitzen sollte.

C. Die Beklagte beantragt mit der Berufung, Dispositiv Ziff. 1 und 3 des vorinstanz-
lichen Urteils aufzuheben und dic Klage insoweit abzuwecisen, als der Hauptanspruch I
und die Unteranspriiche 1-3 des Schwecizer Patentes 355554 nichtig erkldrt wurden;
ferner sei der Hauptanspruch I dicses Patentes teilweisc nichtig zu erkldren mit folgender
Neufassung:

«Verfahren zur Verfeuerung von Brennstoffen, insbesondere flissigen oder
gasformigen Brennstoffen, in einem von einem Wassermantel umgcbenen
Feuerungsraum mit mindestens feuerfest-materialfrcicm Mantel, welcher
Feuerungsraum am hintern Ende geschlossen ist, und bei welchem die Flamme
unter Gebldsewirkung in den Feucrungsraum cingefithrt wird, wobei der Rauch-
abgang brennerseitig angeordnet ist, dadurch gckennzceichnet, daf3 die Flamme
unter derart hohem Geblasedruck in den Feuerungsraum eingefithrt wird, daf3
im hintern Ende des Feuerungsraumes eine Umkehrung der Verbrennungsheiz-
gase erfolgt und (was eventuell hinzuzufiigen ist: <durch die Sogwirkung an der
Zindstelle>) ein Teil der im Gegenstrom zuriickstromenden Verbrennungsheiz-
gase der Zindstelle zugeleitet wird ;»

Eventuell beantragt die Beklagte, den Hauptanspruch I des Schweizer Patentes
355554 nach Ermessen des Gerichtes teilweise nichtig zu erkldren; subeventuell sci das
Urteil des Obergerichtes des Kantons Luzern aufzuheben und die Sache an die Vor-
instanz zuriickzuwcisen zwecks Einschrankung des Hauptanspruches I des erwdhnten
Patentes.

Die Kligerin beantragt, dic Berufung abzuweisen und das angefochtenc Urtceil zu
bestatigen.

Damit ist dic Nichtigkeit von Hauptanspruch IT und der Unteranspriiche 4-9 rechts-
kriftig geworden.

D. Mit Verfiigung vom 4. Oktober 1968 ordnete der Instruktionsrichter des Bundes-
gerichtes gemaB Art.67 Ziff. 1 OG dic Befragung des Oberexperten zwecks Erlduterung
seines zuhanden der Vorinstanz erstatteten Gutachtens an.

Die Instruktionsverhandlung fand am 23. Oktober 1968 statt.

Mit Verfiigung des Instruktionsrichters vom 28. Oktober 1968 wurde den Parteien das
Protokoll der Instruktionsverhandlung zugestellt und nach Art. 61 Abs. 5 OG ein weiterer
Schriftenwechsel angeordnet.

Am 16.November 1968 reichte die Beklagte beim Obergericht des Kantons Luzern
ein Revisionsgesuch ein.
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Mit Eingabe vom gleichen Tage beantragte sie dem Bundesgericht, das Berufungsver-
fahren bis zur Erledigung des kantonalen Revisionsverfahrens zu sisticren (Antrag A);
cventualiter sei die Oberexpertise aus den Akten zu weisen, die Giltigkeit des Streit-
patentes Nr.355554 durch cinen ncucn Experten bzw. ein ncues Expertenkollegium
begutachten zu lassen und den Parteien Gelegenheit zu geben, genauere Expertenfragen
zu stellen (Antrag B); subeventualiter sei dic Obercxpertise durch Patentanwalt X
sclber zu ergédnzen, unter Mitwirkung cines vom Gericht bezeichneten Fachmannes der
Feuerungstechnik, und den Parteien Frist zur Stellung von Ergidnzungsfragen zu setzen
(Antrag C).

Das Berufungsverfahren wurde mit Verfiigung des Instruktionsrichters sistiert. Die
Antrige B und C wurden somit gegenstandslos.

Das Obergericht des Kantons Luzern hat am 14. Januar 1969 das Revisionsbegehren
der Beklagten abgewicsen. In der Folge hat das Bundesgericht dic Berufung mit folgenden
Erwigungen abgewicsen:

2. Dic Beklagte hat mit der Berufung ein Gutachten eingereicht, das ihr Prof. X, ETH
Ziirich, am 8. Dczember 1966 crstattet hat. Das Gutachten befal3t sich unter anderem
mit der Frage, ob das im Schweizer Patent 355554 angegebenc Verfahren cine patent-
wiirdige Erfindung wiedergebe. Dic Beklagte erklirt dieses Gutachten zum Bestandteil
der Berufung. Das ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes zuldssig, doch hat
cinsolches Gutachten nichtdic Bedeutung eines Beweismittels, sondcern enthalt ausschlief3-
lich Partcivorbringen (BGE 82 II 245, 86 11 196, 89 11 162).

3. Dic Vorinstanz stellt auf Grund des Obergutachtens fest, daB3 der den Gegenstand
des Patentes 355554 bildenden Erfindung priméir die Aufgabe zugrunde lag, zum
Zwecke der vollstindigen Verbrennung flissiger oder gasférmiger Brennstoffe cinen
Teil der Rauchgase auf cine einfacherc und insbesondere solche Weise der Flamme zuzu-
fithren, dal3 auf besondere Rauchgasriickfithrungsrohre verzichtet und cine moglichst
gedringte Kesselbauweise crreicht werden konnte (Aufgabe A). Ferner sollte zur Er-
reichung cines stabilen Betriebes der Feuerung cine optimale Abgabe von Strahlungs-
wirme an die Feuerbiichse erziclt werden (Aufgabe B). Diesc beiden Aufgaben sollten
mittels cines entsprechenden Verfahrens und cines zu dessen Verwirklichung gecigneten
Heizkessels gelost werden.

Das Obergericht gelangt aul Grund der Darlegungen der beiden Gutachten zum
Schlufl, daf3 die Neuheit und der technische Fortschritt des Hauptanspruches 1 des
Schweizer Patentes 355554 samt den Unteranspriichen 1-3 durch das entgegengehaltene
deutsche Patent 277329 (Hundt) und das amecrikanische Patent 2674981 (Clarkson)
vorweggenommen sei, weil in diesen Patenten ebenfalls eine Riickfihrung der Flamme
vorgeschen sei. Das Obergericht verneint in Ubercinstimmung mit den amtlichen Ex-
perten auch die Erfindungshohe des Streitpatentes.

4. Die Beklagte bestreitet nicht, daBl der im Berufungsverfahren noch umstrittene
Patentanspruch I und die Unteranspriiche 1-3 keine schutzfahige Erfindung defniercn.
Sie wirft aber dem Obergericht vor, es habe Art. 27 PatG dadurch verletzt, dal3 es das
Patent nicht teilweise nichtig erklart und auf dic beantragte Iassung cingeschrinkt habe.

a) Nach Art.27 Abs.1 PatG ist das Patent durch den Richter entsprechend einzu-
schrianken, wenn cin Nichtigkcitsgrund nur fir einen Teil der patenticrten Erfindung zu-
trifft. Art.24 Abs. 1 lit.c PatG, welche Bestimmung im Rahmen des Art. 27 PatG analog
anwendbar ist (vgl. BGE 92 II 286 Erw.3a), sicht vor, einen Patentanspruch auf cinem
anderen (als dem in Art.24 Abs. 1 lit.a und b genanntcn) Wege einzuschrianken, sofcrn



der eingeschrinkte Patentanspruch sich auf die gleiche Erfindung bezieht und cinc Aus-
fihrungsart definicrt, welche sowohl in der veré(fentlichten Patentschrift als auch in der
am Anmeldungsdatum vorgelegten Beschreibung vorgeschen ist. Brum/PEDRAZZINT
(Das schweizerische Patentrecht, B IT, Anm. 2 zu Art. 27 PatG, S.224 und 227 je unter
ZifY. 3) bezcichnen es als Sclbstverstandlichkeit, dafl der durch dic Einschrinkung neu
zu fassendc Erfindungsgedanke schon in der Patcentschrift, d.h. im Patentanspruch, in
der Beschreibung oder in den Zeichnungen geoffenbart scin mubB.

b) Wic das Handelsgericht des Kantons Ziirich in einem Entscheid vom 20. Juni 1961,
publiziert in SJZ 1965 S.61f., den das Bundcsgericht im unveréffentlichten Urteil vom
7.Mai 1963 1. S. Elcktrolux gegen Hiammerli in allen Teilen bestitigt hat, darlegt, steht
ciner solchen Einschrinkung nach Art.24 Abs.2 PatG nichts im Wege. Diesc Bestim-
mung schreibt vor, dall cin teilweiser Verzicht des Patentinhabers auf das Patent durch
Stellung cines Antrages gemil Art.24 Abs. 1 lit.c nach Ablauf von vier Jahren seit dem
amtlichen Datum der Eintragung des Patentes ausgeschlossen sci. s besteht indessen
kecin hinreichender Grund, diese zeitliche Begrenzung aul den Fall der richterlichen
Einschrinkung des Patentes nach Art.27 PatG analog anzuwenden (UsTerr in SJZ 57
(1961) 5.148; BLum/PeprRAZZINT a.a.0O. 8.235/36, Anm.7 zu Art.27 PatG). Da Art. 108
PatG vorschreibt, bei amtlich vorgepriiften Patenten gelte dic zeitliche Schranke fiir den
Teilverzicht gemall Art.24 Abs.2 PatG nicht, dringt es sich auf, dic richterliche Teil-
nichtigerkldarung mit dicser Regelung zu vergleichen und nicht mit jener andcrn, die
nur fiir den Teilverzicht auf ein ungepriiftes Patent gilt. Denn Art. 27 PatG geht davon
aus, daf3 der Richter die Patentlage nach allen Sciten klart, also eine Priifung vornimmt,
wic sie bei der Vorpriifung dem Amt und den Beschwerdeinstanzen zukommt (USTERT,
a.a.0.; vgl. auch dic MeinungsiuBBerung des Eidg. Amtes fiir geistiges Eigentum vom
17.Juli 1958, wiedergegeben bei Brum/Peprazzing, a.a.0O. S.233). Dic Einschrankung
des am 15. Juli 1961 eingetragenen Streitpatentes unterlicgt somit der zeitlichen Befri-
stung des Art.24 Abs.2 PatG nicht.

¢) Bei der Beschrinkung eines Patentes ist davon auszugehen, da3 nach Art. 50 und 51
PatG der sachliche Geltungsbercich einer Erfindung durch die Patentanspriiche (Haupt-
und Unteranspriiche) umschrieben wird und dafB die Beschreibung der Erfindung
sowie dic zum Verstandnis crforderlichen Zeichnungen nur zu threr Auslegung, nicht
aber zur Ergidnzung herangezogen werden diirfen. Diesc Regelung war schon im alten
Recht — Art. 5 aPatG — malBigebend (vgl. BGE 44 11 200, 47 11 495, 48 IT 294, 49 IT 1401,
501172,5311186,7011238f., 71 I1302f,, 82 11250, 8511 136). Der Patentbewerber hat
somit den Gegenstand der Erfindung im Patentanspruch genau zu umschreiben und
tragt das Risiko fiir eine unrichtige, unvollstindige oder widerspriichliche Definition.
Der Fachmann mul} auf Grund des Patentanspruches crkennen, woftr der Erfindungs-
schutz beansprucht wird (vgl. BGE 85 I 136 Erw. 3a).

d) Mit Recht hat das Handclsgericht des Kantons Ziirich (vgl. a.a.0.) ausgefiihrt, der
richterlichen Einschriankung des Patentes seien aus dem Blickpunkt der Rechtssicherheit
Schranken gesctzt: Dem Intercesse des Patentinhabers, cinen Teil des Patentes retten zu
konnen, stehen die Interessen Dritter (Fachleute, Konkurrenten, Forscher) entgegen, in
ihrem Vertrauen auf dic MaBgcblichkeit der im Patentanspruch gegebenen Erfindungs-
definition und des dadurch umschricbenen sachlichen Geltungsberciches nicht ent-
tiauscht zu werden. Die Riicksicht auf das Interessc der Fachleutc, an dicsich insbesondere
dic Patcntschrift richtet, verpflichtet den Richter, das Patent nur insoweit einzuschrin-
ken, als dem Fachmann auf Grund der ganzen Patentschrift schon von Anfang an unmif-
verstindlich erkennbar war, daf cine bisher nur in der Beschrcibung oder in den Zcich-
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nungen enthaltene und nunmechr als weiteres Merkmal in den Patentanspruch aufzu-
nchmende Angabe einen wesentlichen Bestandteil der Erfindung bilde. Der einge-
schriankte Patentanspruch muf aber die gleiche Erfindung, d.h. dic gleiche Aufgabe und
dic Mittel derselben Gattung zum Gegenstand haben wie der alte; andernfalls ldge cine
anderc und nicht eine cingeschrinkte Erfindung vor (vgl. BLum/PEpRAZZIN, 2.2.0. S. 80,
81 und 228; Urteil des deutschen Bundesgerichtshofes vom 15, Oktober 1957, in GRUR
1958 8.1771.).

¢) Ferner ist zu beriicksichtigen, dal3 der Gesctzgeber die Regelung in Art.24 Abs. 1
lit. ¢ PatG in erster Linie im Hinblick darauf getroffen hat, dem Erfinder dic Moglich-
keit cinzurdumen, allfillige Versehen bei der Formulierung des Patentanspruches zu
beheben (vgl. Bericht zum Vorentwurf I des Eidg. Amtes fir geistiges Eigentum vom
September 1945, S.31). Dic genannte Vorschrift ist daher cinschrinkend auszulegen. So
hat das Bundesgericht im nicht veréffentlichten Entscheid 1. S. The Carlton Tyre Saving
Company Ltd. gegen Plliiger und Mitbcteiligte vom 28. Oktober 1961 es abgelehnt, cinen
Patentanspruch dadurch teilweisc einzuschrinken, dafl nur cin in einer Zeichnung der
Patentschrift enthaltenes Llement als weiteres Merkmal in den Patentanspruch auf-
genommen werde; denn darin ldge nicht cine Einschriankung, sondern cine Umgestaltung
des Patentanspruches, welche Art.27 PatG nicht crlaube. Allerdings scheint diescr
Entscheid in der Begriindung insofern zu eng zu scin, als er verlangt, dal dic neue Defini-
tion des Patentanspruchs auf Grund der urspriinglichen Haupt- und Unteranspriiche zu
bilden sci. Er legt aber den entscheidenden Grundsatz dar, daf3 diec auf dem Wege der
Einschrinkung zu schiitzende Lrfindung vom urspriinglichen Patentanspruch erfal3t
scin mul.

f) Dic in Art.27 lit.c PatG vorgeschene Moglichkeit, den Patentanspruch durch
Merkmalc zu ergénzen, die der Beschreibung entnommen werden und weder im Haupt-
noch in cinem Unteranspruch enthalten sind, schaflt cine «gewisse Rechtsunsicher-
heit» (vgl. Botschaft des Bundesrates S.45; Bericht zum Vorentwurf des Eidg. Amtes fir
geistiges Eigentum vom September 1945, S.45). Dicse Gefahr darf nur in Kauf genom-
men werden, wenn die Einschriankung ciner Erfindung in Frage steht, dic durch den
Patentanspruch klar definiert ist (vgl. Art.26 Abs. 1 ZiiT. 4 PatG). Der Richter hat somit
in die neuc Definition des cingeschrinkten Patentanspruchs keine Merkmale aufzu-
nehmen, dic in der Beschreibung oder den Zeichnungen nur beiliufig crwihnt sind;
vielmehr ist erforderlich, daB3 der Fachmann in der Beschreibung oder den Zeichnungen
cin wescentliches Merkmal der Erfindung als klar geoffenbart zu crkennen vermag (vgl.
Urteil des Handclsgerichts des Kantons Ziirich a.a.O.; Urteil des dcutschen Bundes-
gerichtshofes vom 15. Oktober 1957, a.a.0.).

5. Die Beklagte ist der Auffassung, daB3 die vom Obergutachter als Erfindung bezeich-
ncte Rickfiihrung der Verbrennungsheizgase sowohl in der Patentschrift (S.2, Zeilen
741.) als auch in den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen beschricben ser.

a) Die Vorinstanz stcllt auf Grund der Obcrexpertise fost, in der Patentschrift sei
iberhaupt nicht davon dic Rede, die Verbrennungsheizgase so zuriickzuleiten, daf3 damit
cine bestimmte Stelle der Flamme, ndmlich die Zindstelle abgeschirmt werde. Dic
Beklagte hilt diescr Feststellung folgenden Passus des Obergutachtens entgegen:

«Dieses YGNIS-Verfahren, welches dadurch gekennzeichnet ist, dal3 die
Rickfithrung der Verbrennungsheizgase zur Ziindstelle crfolgt, ist aber im
schweizcerischen Patent 355554 wohl beschricben, nicht aber geschiitzt, bzw.
beansprucht.»
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Diese Stelle scheint angesichts der Wendung «... wohl beschrieben » mit der erwiahn-
ten Feststellung im angefochtenen Urteil im Widerspruch zu stchen. An anderer Stelle
des Obergutachtens erklirte indessen der Experte, dafl dic Riickfiihrung der Verbren-
nungsheizgase zur Ziindstelle als Aufgabe in der Patentschrift nicht geoffenbart werde
und daf3 die entsprechenden klaren Hinweise ausschlieBlich den Rechtsschriften der
Beklagten entstammen. Das gleiche treffe — so erklart der Experte an verschiedenen
Stellen scines Gutachtens — auch auf den Patentanspruch I und IT zu. Der Fachmann sei
nicht in der Lage, die Aufgabe B (stabiler Betrieb der Feuerung) und damit die Tatsache
zu erkennen, daf} die Zuleitung obligatorisch an der Ziindstelle erfolgen miisse.

In der Instruktionsverhandlung vor Bundesgcericht bestitigte der Experte ausdriick-
lich, daf} in der Patentschrift weder von der Riickleitung zur Ziindstelle noch den Mitteln
zur Losung dieser Aufgabe die Rede sei. Dabet stellte er klar, dafl er im schriftlichen
Gutachten nicht den Patentgegenstand gemid Patentanspruch 1 als erfinderisch
betrachte, sondern eine besonderc Ausfihrungsart des Heizkesscls, wic sie in den Unter-
anspriichen 10f. zum Hauptanspruch IT gekennzeichnet sei. Die nach dem Experten
in Fig.8{. cnthaltencn Mittel fiir die Riickfithrung zur Ziindstelle beziehen sich auf dic
erwidhnten Unteranspriiche, was aus der Beschreibung S. 3, Zeilen 80-101, hervorgeht.
Auch das Obergericht ist der Auffassung, die Unteranspriiche 10f. definierten eine
patentwiirdige Erfindung. Sie sind aber nicht Gegenstand des Berufungsverfahrens.

Die Beklagte versucht aul Grund des Privatgutachtiens dazutun, dafl in der Beschrei-
bung des Streitpatentes die Riickfihrung der Verbrennungsheizgase zur Ziindstclle als
Aufgabe geoffenbart sci. Der Gutachter fihric aus, daB3 durch dic crfindungsgemilic
Ausbildung der Brennkammer allein oder eventuell zusammen mit besonderen Mitteln
die Beimischung riickstromender Flammengasc iiber die ganze Lange der Brennkammer,
vor allem aber unmittelbar im Zindbcreich der Flamme oder sogar noch vorher (in
den Verbrennungsluftstrom) errcicht wird. Daraus 148t sich aber nicht cntnehmen, dic
Ausdriicke «Ziindstelle», « Einstrémende Flamme» und « Flammenkern» scien fiir den
Fachmann gleichwertig, und der Privatgutachter habe den « Ziindbereich» dem Begriff
«Flamme» gleichgesetzt. Wenn Prof. X vom «Ziindbereich der Flamme» spricht, so
macht cr wie der Obercxperte dic nach dem allgemceinen Sprachgebrauch zu treffende
Unterscheidung zwischen Flamme und Ziindstelle. Die von der Beklagien herangezogene
Stelle aus dem Privatgutachten enthilt somit keinen Anhaltspunkt dafir, dal3 dic Fest-
stellung im angefochtenen Urteil unrichiig sci, die Riicklithrung zur Ziindstelle werde
in der Patentschrift als Aufgabe nicht erwihnt, und es habe der fachimannisch gebildete
Leser keine Veranlassung gehabt, sich mit der Frage auscinandcrzusetzen, welche
Bedeutung das Wort «Flamme» mit Bezug auf dic Losung dicser Aufgabe haben
kénnte.

Auch die Zusammenstellung der patentbegriindenden Merkmale auf S. 8 des Privat-
gutachtens weicht von den Ergebnissen des Obergutachters nicht ab. Prof. X betrachtet
die Unteranspriichc 10f. des Hauptanspruches IT als schutzwirdig. Das erhellt insheson-
dere aus folgender Feststellung: «Beim YGNIS-Heizkessel ist es vor allem die beson-
derc Ausbildung der Brennkammer, die gerade eben dicsen Zutritt der riickstromenden
Flammengase in oder sogar noch vor der Ziindkrone bezweckt. »

b) Die Beklagte will den Patentanspruch I in den urspriinglichen Anmeldungs-
unterlagen dahin umschrieben haben, «daf} die Heizgase im Fcuerungsraum im Gegen-
strom in Richtung des Flammenkerns zuriickgeleitet» werden.

Nach Art.24 Abs. 1 lit.c PatG muB, wie erwiihnt, die Ausfithrungsart sowohl in der
verdffentlichten Patentschrift als auch in der am Anmeldungsdatum vorgelegten
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Beschreibung vorgesehen sein. Da die Vorinstanz zu Recht angenommen hat, die erste
Voraussetzung sei nicht crfiillt, brauchte sic die Anmeldungsunterlagen nicht zu priifen.
Im ubrigen ist fraglich, ob Flammenkern gleichbedeutend sci wie Ziindstelle. Der
Flammenkern bedeutet die Mitte, die Ziindstelle dagegen den Entstehungsort der
Flamme.

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

Der Patentinhaber kann der Patentnichtigkeiisklage des Patentverletzers die Ein-
reden des Rechtsmifibrauches und des Vertrages auch entgegenhalien, wenn der
Verletzer die Klage auf Fristansetzung durch die Strafuntersuchungsbehirde hin
erhoben hat.

Wird deswegen die zivilrechtliche Klage ohne materielle Prijfung der Patent-
giltigheil abgewiesen, so mufS der Strafrichier diese Frage selber priifen und ent-
scheiden.

Le titularre du brevel peut aussi opposer les exceptions tirées de I’abus de droit et du
contrat a I action en nullité introduite par I’ auteur de la violation du brevet en raison
du délai que I autorité pénale [ui a imparti conformément a 'art. 86 al. 1 LBI.
Lorsque U action civile aura été rejetée de ce fait, sans qu’ ait été examinée la question
de la validité matérielle du brevet, le juge pénal devra lui-méme examiner et trancher
cetle question.

BGE 95 1I 271f. und JT 1969 I 634 (résumé), Urteil der 1. Zivilab-
teilung vom 24. Juni 1969 i.S. von Puell gegen Wunderly.

Aus den Erwdgungen:

2. Der Bcklagte bcharrt darauf, der Erhcbung der Nichtigkeitsklage durch den
Kliger stinden die Einreden des Vertrages und des RechismiB3brauches entgegen. Nach
schweizerischem Recht sind diese Finreden im Patentnichtigkeitsverfahren unter be-
stimmten Voraussctzungen in der Tat zulassig. So ist nach der Rechtsprechung des
Bundcsgerichts beim Lizenzvertrag dem Lizenznchmer die Befugnis zur Erhebung der
Nichtigkeitsklage abzusprechen, wenn cr im Lizenzvertrag ausdriicklich oder still-
schweigend darauf verzichtet hat, das Patent anzugreifen. Aber auch ohne einen solchen
Verzicht stcht thm kein Klagerccht zu, wenn thm die Lizenz gerade deshalb cingerdumt
wurde, weil die Rechtsbestindigkeit des Patents zweifclhaft war und mit der Lizenz-
ertcilung die Aufrollung der Frage der Giiltigkeit des Patents vermieden werden sollte.
Unter diesen Umstinden verstieBe dic Erhebung der Nichtigkeitsklage gegen Treu und
Glauben (BGE 75 1T 168).

Gleich verhilt cs sich, wenn durch den Lizenzvertrag zwischen den Parteien eine
gesellschaftliche oder gesellschaftsdhnliche Bindung geschaffen und damit ein besonderes
Treueverhiltnis begriindet wurde (BGE 61 11 140, 75 IT 167).

Eine solche Treuepllicht ist sodann auch anzunehmen, wenn sich die Parteien zwecks
gemeinsamer Auswertung von Patenten zu einer Gesellschaft oder gesellschaftsdhnlichen
Partnerschaft zusammengeschlossen haben.
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Schlieilich ist auch dem Verkiufer cines Patentes der nachherige Angriff auf desscn
Giltigkeit nach Treu und Glauben verwehrt, da er mit dem Verkauf den Bestand des
Patentes stillschweigend anerkannt hat.

In allen Fallen decken sich dic Einrede des Rechtsmif3brauches und des Vertrages
inhaltlich im wesentlichen.

3. Die Vorinstanz ist der Auffassung, selbst wenn zwischen den Parteien durch den
Vertrag vom 16. Oktober 1963 ein Partnerschaftsverhéltnis begriindet worden sei, das
auch dic streitigen Patente erfaBt habe, sei dem Beklagten dic Erhebung der Einreden
des Vertrages und des Rechtsmif3brauchs verwehrt, weil er gegen den Klager Straf-
anzeige wegen Patentverletzung erstatict und der Kliager die Patentnichtigkeitsklage
auf Fristansetzung der Strafuntersuchungsbehérde hin erhoben habe.

Dicser Aultassung kann nicht beigepflichtet werden. Art. 66 PatG gibt dem Patent-
inhaber das Recht, einen Patentverletzer sowohl zivil- wie strafrechtlich zur Verant-
wortung zu ziehen. Wihlt er den Weg der Zivilklage, so kann cr der vom Verletzer
crhobenen Einrede oder Widerklage der Patentnichtigkeit scinerseits mit der Einrede
des Vertrages oder des Rechtsmifibrauchs begegnen, sofern die oben umschricbenen Vor-
aussctzungen dafir crfiillt sind. Diese Befugnis steht ithm auch zu, wenn der Patent-
verletzer der Klage des Patentinhabers mit ciner selbstindig crhobenen Patentnichtig-
keitsklage zuvorkommt.

LErhebt der Patentinhaber Strafklage und bestreitet der Verletzer das Vergehen mit
der Begriindung, cs fehle an cinem giiltigen Patent, so muf3 der Patentinhaber die Ein-
reden des Vertrages und des Rechtsmifibrauches ebenfalls erheben dirfen. Denn seine
Rechitsstellung kann nicht davon abhangen, ob dic Frage der Giiltigkeit des Patentes
im Zivil- oder im Strafverfahren aufgerollt wird. Die gegenteilige Losung hitte zur
Folge, daf3 der Patentinhaber, der die genannten Einreden zu erheben gedenkt, auf das
zivilrechtliche Vorgchen beschriankt wire. Das Recht, Strafklage zu erheben, kénnte er
praktisch nicht mchr ausiiben, es sei denn, er nehme die Gefahr in Kauf, die ihm nach
dem Zivilrecht zu Gebote stechenden Rechisbehelfe tellweise zu verlicren. Daf3 der Gesetz-
geber cine solche Beeintrdachtigung des Patentinhabers in scinen Rechten beabsichtigt
habe, 146t sich dem Gesetz jedoch nicht entnehmen.

In der gleichen Lage befindet sich der Patentinhaber, wenn der Verletzer die Patent-
nichtigkeitsklage erhebt, weil dic Strafuntersuchungsbehérde thm dazu Frist angesctat
hat mit der Androhung, dal3 sonst angenommen wiirde, er ancrkennc die Rechtsbestin-
digkeit des verletzien Patentes.

Diese in Art.86 Abs. I PatG getroffene Ordnung beruht auf der Ubcrlegung, daf3 die
Strafbchorden, insbesondere dic Untersuchungsbehérden und dic erstinstanzlichen
Strafgerichtc, nicht immer iiber dic erforderlichen technischen und patentrechtlichen
Kenntnisse verfiigen. Es wurde ihnen daher im Gesetz gestattet, sich von der Behandlung
spezicll patentrechtlicher Fragen zu entlasten und dic Giiltigkeit cines Patentes durch den
zustindigen Zivilrichter entscheiden zu lassen (Botschaft des Bundesrates zum PatG,
BBL 1950 I S.1066; BLum/PeprAzzING PatG Bd. 111, Art.86 Anm. 1, S.708). Moglicher-
weise sollte auch der Gefahr vorgebeugt werden, daB der Patentinhaber den Streit iiber
die Giltigkeit des Patents, der unter Umstédnden dic Durchfiihrung kostspieliger Begut-
achtungen erfordert, auf Kosten des Staates austragen lasse. Die Uberweisung an den
Zivilrichter wird jedoch nicht zwingend vorgeschrieben. Art. 86 Abs. 1 PatG ist cine blo3e
«Kann-Vorschrift», in deren Anwendung die Strafbehérden freie Hand haben. Dagegen
wurde mit dieser Vorschrift nicht bezweckt, dem Patentinhaber irgendwelche Rechts-
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behelfe zu entzichen, dic ihm zu Gebote stiinden, wenn die Patentnichtigkeitsklage nicht
durch dic Fristansetzung der Strafuntersuchungsbehorde ausgelost worden wiére.

4. Nach der Ansicht des Handelsgerichtes sind dem Beklagten dic Einreden des
Rechtsmif3brauchs und des Vertrages verwchrt, weil cr spitestens durch scine Straf-
anzeige dic zwischen den Parteien allenfalls noch bestchenden Bindungen zerstort habe.

Es kann jedoch nichts darauf ankommen, ob im Zeitpunkt der zivilrechtlichen oder
strafrechtlichen Auscinandersetzung zwischen den Parteien noch Bindungen bestchen,
abgesehen von solchen, welche die Linrede des Rechtsmillbrauches oder des Vertrages
zu begriinden vermdogen. Solche weitere Bindungen werden in der Regel fehlen. Ent-
scheidend [iir die Zulassigkett der genannten Einreden ist, ob zwischen den Parteien cin
Treueverhiltnis, cine gescllschaftsidhnliche Partnerschaft bestand und ob die gestiitzt
darauf erlangten Kenntnisse oder dic engen Bezichungen zwischen den Parteien die
Erhcbung ciner Patentnichtigkeitsklage auch nach Auflosung der Partnerschaft als Ver-
stof3 gegen Treu und Glauben erscheinen lassen. Gleich verhiélt es sich, wenn die ver-
tragliche Bindung cinen ausdriicklichen oder stillschweigenden Verzicht auf dic Patent-
nichtigkeitsklage enthilt. Trifft dies zu, so ist anzunchmen, daB3 die Verpflichtung, die
gemeinsam genitzten Patente nicht anzugreifen, auch nach der Auflgsung der Partner-
schaft weiterbestehe.

5. Das Handelsgericht begriundet dic Nichtzulassung der vom Beklagten erhobencn
Einrcden weiter damit, cine gestiitzt auf sie erfolgende Abweisung der Zivilklage hiitte
zur Folgce, daf3 der Kldger cine strafrechtliche Verurteilung hinnehmen miif3te, ohne die
Nichtigkeit des angeblich verletzten Patentes nachweisen zu dirfen. Diesc Auffassung
ist unrichtig. Denn der Strafrichter darl nur verurteilen, wenn er (oder der Zivilrichter
fiir ihn verbindlich; vgl. BGE 32 I 1611L) festgestellt hat, dal3 «eine patenticrte Erfin-
dung widcrrechtlich beniitzt» worden ist (Art.86 in Verbindung mit Art.66 PatG). Er
hat daher nicht nur zu priifen, ob ein Patent und eine Verletzung desselben vorliegen,
sondern auch, ob cine Erfindung gegeben ist. Eine auf der Einrede des RechtsmiBBbrauchs
oder des Vertrages beruhende Abwelisung der Nichtigkeitsklage ohne materielle Priifung
der Giiltigkeit des Patentes durch den Zivilrichter erlaubt dem Strafrichter nicht, die
Nichtigkeit zu verneinen, sondern zwingtihn, die Irage, wenn nétig unter Beizichung von
Sachverstindigen, sclber zu prifen und zu entscheiden. Kommt er zum SchluB, das
Patent sei nichtig, so hat er den Angeschuldigten freizusprechen. Das hat aber nicht die
Vernichtung des Patentes und dessen Léschung im Patentregister zur Folge. Es werden
nur die Voraussctzungen fur einc Bestrafung des Angeschuldigten verncint. Dritten
gegeniiber bleibt das Patent bestehen, gleich wie wenn im ZivilprozeB3 die Patentnich-
tigkeit nicht durch Widerklage, sondern durch bloBe Einrede geltend gemacht worden
tst.

Nach Brum/Peprazzint (PatG Bd. 111, Art. 86 Anm.2 S.709) hat auch der Strafrichter
zu beachten, daf3 unter Umstinden die Nichtigkeitsklage, ctwa aus vertraglichen Griin-
den, nicht erhoben werden kénne. Dieser Auffassung kann nicht zugestimmt werden,
wenn sic dahin zu verstehen sein sollte, dal3 der Strafrichter durch den vertraglichen
Ausschlul} der Nichtigkeitseinrede gebunden und der Angeschuldigte zu bestrafen sei,
selbst wenn keine Erfindung vorliegen sollte. Die Tatsache, da3 der Angeschuldigte sich
seinerzeit verpflichtete, das Patent nicht anzugreifen, gentigt fir dic Strafbarkeit seincs
Tuns nicht. Die Nichtangriffsverpflichtung ist rein zivilrechtlicher Art und kann auch
nur zivilrechtliche Folgen erzcugen, namlich dic Abweisung der Patentnichtigkeitsklage
ohne matericlle Priifung der Giiltigkeit des Patentes. Dagegen kann sic nicht ohne weitercs
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zur Bestrafung wegen Patentverlctzung fithren, wenn der Verplflichtete die Verpflichtung
nicht einhilt.

Der erwihnten Kommentarstelle ist dagegen zuzustimmen, wenn sic nur den Sinn
haben solltc, der Strafrichter habe cine Fristansctzung zur Erhebung der Patentnichtig-
keitsklage zu unterlassen, falls cr erkennt, daf3 die Einrede des Rechtsmif3brauchs oder
des Vertrags in Betracht féllt. Denn dic Fristanselzung hitte in der Tat keinen Sinn, wenn
damit zu rechnen ist, da3 der Zivilrichter die Einrede gutheifit und damit das Zivilver-
fahrenfiir den weiteren Gang des Strafverfahrens zwecklos wird. Ist aber der Angeschul-
digte trotzdem an den Zivilrichter verwiesen worden, so hat dieser vollig unabhingig vom
Strafverfahrcn, das den Ansto3 zur zivilrechtlichen Nichtigkeitsklage gegeben hat, zu
urteilen und insbesondere auch die vom beklagten Patentinhaber erhobene Einrede des
Rechtsmillbrauchs oder des Vertrages zu prifen. Denn es ist kein Grund ersichtlich, wes-
halb der Patentnichtigkeitskldger, dem gegeniiber dic Einrede mit Erfolg crhoben werden
konnte, besser gestellt sein sollte, weil ein Strafverfahren wegen Patentverletzung gegen
ihn eréffnet worden ist und die Untersuchungsbehérde ithm Frist zur Erhebung der
Patentnichtigkeitsklage angesetzt hat. Das Vorgehen gemif3 Art.86 PatG ist auf dic
Fille zugeschnittien, in dencn der Patentverletzer weder in einem Treueverhiltnis zum
Pateninhaber steht noch sich diesem ausdriicklich oder stillschweigend zur Nichtanfech-
tung des Patentes verpflichtet hat. Den Nichtigkeitskldger dank dem Strafverfahren
besser zu stellen, lag dagegen nicht in der Absicht des Gesctzes.

Da der Strafrichter auch bei Abweisung der Nichtigkeitsklage durch den Zivilrichter
gestiitzt auf die Einrede des RechtsmiBbrauchs oder des Vertrages dic Giltigkeit des
Patents zu priifen hat, entfallt auch das weitcre Argument der Vorinstanz, dic auf Frist-
ansetzung durch die Strafuntersuchungsbehorde erhobenc Nichtigkeitsklage diene
Verteidigungszwecken und miisse daher ohne Riicksicht auf dic erwzhnten Einreden
zugelassen werden.

6. Im weiteren fragt sich, ob dic vom Beklagten erhobene Einrede des Rechtsmil-
brauchs bzw. des Vertrages sachlich begriindet sei. Mitdicser Frage hat sich das Handcls-
gericht infolge seiner irrtiimlichen Auflassung, dic genannten Einreden seien tiberhaupt
nicht zulissig, nicht befafit. Das Bundesgericht ist beim gegebenen Stand der Akten
nicht in der Lage, sic heute schon zu beurteilen. Die Sache ist daher an dic Vorinstanz
zuriickzuwelsen, damit sic priife, ob der Kldger durch den Vertrag vom 16. Oktober
1963 zum Beklagten in ein Treueverhiltnis trat, das ihm die Erhebung ciner Patent-
nichtigkeitsklage kraft stillschweigender Verpllichtung oder gemil Art.2 ZGB verbot
und sie auch noch ausschlieBt, nachdem der Beklagte sich an den erwihnten Vertrag
nicht mehr fiir gebunden hilt und der Quarztechnik AG am 25. September 1964 das
Recht, die Erfindungen zu beniitzen, entzogen hat. Die Vorinstanz wird allenfalls auch
zur Behauptung des Kligers Stellung nchmen miisscn, der erwihnte Vertrag sei wegen
T#duschung unverbindlich, weil der Beklagte ihm beim VertragsschluB3 verschwicgen
habe, daf3 cin gewisser Otto Thalmann schon im Sommer 1963 geltend machte, dic Erfin-
dungen des Beklagten seien durch cine am 31. August 1963 patentierte Erfindung
Thalmanns vorweggenommen worden. Denn auf cine Treuep(licht der Gegenpartei darf
sich nur berufen, wer selber dieser gegeniiber das Gebot, nach Treu und Glauben zu
handeln, beachtet hat. Das trifft in der Regel nicht zu aufeine Partei, die dem Vertrags-
gegner die drohende Gefahr der Vernichtung gemeinsam auszuwertender Patente ver-
schwiegen und ihn so durch Tduschung veranlaBt hat, erhebliche Mittel fiir das gemein-
same Unternchmen aufzuwenden (Brum/Peprazzing, PatG Bd.II Art.26 Anm. 16,
S.161 Abs.2, Art. 34 Anm. 104, 5.499).



PatG Art. 47

Pflicht der Angestellten eines Auslandvertreters, sich bei einer Unklarheit des zur
Berechnung der Fristenldufe benutzien Auskunfismiltels an einen juristisch gebil-
deten Vorgesetzien und notigenfalls an den schweizerischen Vertreter zu wenden.
Beachtlichkeit der Lischungsanzeige.

Die weitherzige gesetzliche Regelung der Zahlungs-, Wiederherstellungs- und
1Wiedereinsetzungsfristen und das Gendigenlassen blofer Glaubhafimachung der zur
Entschuldigung angefiihrien Wiedereinsetzungsgriinde rechifertigt nicht, auch nock
bei der Beurteilung des Verschuldens besondere Nachsicht zu tiben.

Obligation de I’employé d’un mandataive étranger de s’ enguérir auprés de ses supé-
rieurs de formation juridique et si besoin est auprés du mandataire suisse, s1le moyen
d’information qu’1l a utilisé pour calculer les délais manqgue de clarté. Attention a
apporter & avis de radiation.

Le caractére libéral des dispositions légales relatives aux délais de paiement, de
rétablissement et de réintégration, comme aussi la simple vraisemblance des motifs de
réintégration qui suflit comme excuse, ne justifient pas que de surcroit la_faute doive
étre appréciée avec une mansuétude particuliére.

PMMBI 1969 1 25, Urteil des Schweizerischen Bundesgerichtes, 1. Zivil-
abteilung, vom 24.September 1968 1.S. Siger gegen Eidgendssisches
Amt [Ur geistiges Eigentum.

PalG Art. 47
Darekte Cahlung der Fahresgebijhren durch den auslindischen Patentinhaber:
Lum Verzicht auf einen inldndischen Vertreler darf sich ein tim Ausland ansdssiger
Patentinhaber allenfalls entschlieflen, wenn er die fiir die Gebiitrenzahlungen maf-
gebenden schweizerischen Vorschriften kennt und eine von Mahnungen unab-
héngige, zuverlissige Fristenkontrolle fiihrt.
Paiement des annuités directement par le titularre un brevet domicilié a I éiranger:
le titulaire d’un brevet domicilié a I étranger ne dott renoncer aux services d’un man-
dataire suisse que $’il est au courant des prescriptions applicables en Suisse pour le
paiement des laxes et que s’il tient un contrdle exact et complet des délais, indépendant
de tout rappel.
PMMBI 1969 I 46, Auszug aus der Verfiigung des Eidgendssischen
Amtes fur geistiges Eigentum vom 7. August 1969.

PatG Art. 47
Kausalzusammenhang zwischen dem Hindernis und der Fristversdumung: Steht
Sfest, daf3 die Postsendung auch ohne Streik nicht rechtzeitig eingetroffen wdre, so
vermag der Streik die Fristversaumung nicht zu entschuldigen.
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Relation de causalité entre ' empéchement et inobservation du délai: 5’1l est établi
que de toute fagon le pli serait parvenu trop tard, Iargument de la gréve est sans
pertinence.

PMMBI 1970 I 7, Urtcil der L. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom
16. Dezember 1969 1.S. American V. Inc. gegen Eidgendssisches Amt
fir geistiges Eigentum.

PatV Art. 33

Die PatV verschafft lediglich die Miglichkeit, eine zwar vorhandene, aber mangel-
hafte Begriindung durch ein Beanstandungsverfahren zu vervollsidndigen.

L’art. 33 al. 3 donne uniquement la possibilité de remédier par une procédure de
nottfication a Uinsuffisance des motifs déja invoqués a I’ appui de la demande.

PMMBI 1969 I 43, Verfiigung des Eidgenossischen Amtes fiir geistiges
Eigentum vom 1. Mai 1969.

BVV Art.52/53

Begriindung der Beschwerde vm Vorpriifungsverfahren gemdf dem Bundesgesetz iiber
das Verwaltungsverfahven vom 20. Dezember 1968; erginzende Beschwerdeschrift.
Enihdlt die innert 30 Tagen eingereichte Beschwerde keine Begriindung oder [aft
diese die nitige Klarheit vermissen, so wird dem Beschwerdefiihrer «eine kurze
Nachfrist zur Verbesserung» eingerdumi.

Ersucht der Beschwerdefiihrer in seiner «sonst ordnungsgemaf eingereichten
Beschwerde» um Einrdaumung einer Nachfrist zur Ergénzung der an sich vorhande-
nen Begriindung, so wird thm hiefiir «eine angemessene Frist» gewdéhrt. Die Vor-
aussetzung «des aufergewiohnlichen Umfangs oder der besonderen Schuwierigheit
der Beschwerdesache» st im Vorpriffungsverfahren regelmdfiig erfillt.

Indication des motifs du recours dans la procédure d’examen préalable d’aprés la loi
fédérale sur la procédure administralive du 20 décembre 1968 (PAF); complé-
ment du mémotre de recours.

St le recours déposé dans les trente jours n’indique pas les motifs ou si ceux-ci n’ont
pas la clarié nécessaire, il est accordé au recourant «un courl délai supplémentaire
pour régulariser le recours».

St dans «un recours vecevable & la forme» le vecourani demande qu’il lui soul
accordé un délai pour compléter les motifs déja invoqués, «un délai convenable» lui
est imparti. Dans la procédure d’examen préalable, les conditions fixées par [art.
53 PAF, a savorr «[’étendue exceptionnelle ou la dyfficulté particuliére de I affatre»,
sont en régle générale remplies.

PMMBI 1969 I 52f., Verfigung des Prasidenten der Beschwerde-
abteilung vom 9.Dezember 1969.
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- durch die Anbringung der Griffleistc nchen der Einwurfklappe auf dem Aluminium-
band;
— durch die Weglassung von Untertcilungsstdben bei den Kastengruppen.

Das Handclsgericht hat dem kldgerischen Modell die Schutzfahigkeit mit der Begriin-
dung abgesprochen, die glatic Gestaltung der Front{liche sci die Folge davon, daf3 die
Bricfkastentiire auf die Hinterseite verlegt wurde, und daher in wesentlichen Punkten
technisch und gebrauchsbedingt. Die glatte Vorderseite des einzelnen Kastens wic der
Kastengruppen sei zwar ansprechend, entbehre aber der Neuheit und jeder Originalitit.

3. Obwohl nach schweizerischem Recht nur Geschmacksmuster schiitzbar sind, darf
bei der Beurteilung der Schutzfihigkeit nicht einfach darauf abgestellt werden, ob der
hinterlegtc Gegenstand cin Gebrauchsgegenstand oder cin Ziergegenstand ist. Auch
Gebrauchsgegenstande, wie z. B. Stithle und Sofas (BGE 83 11 475, 84 I1 653) oder Con-
fiscrietiiten (BGE 87 11 49) genieflen den Modellschutz, soweit ithre Formgebung den
oben umschrichenen Anforderungen gentigt.

a) Bei der Priifung der Schutzfahigkeit cines Modellcs hat der Richter in erster Linie
allc jenc Merkmalc auszuscheiden, die technisch bedingt und darum fiir die Herstellung
und die praktische Brauchbarkeit des Gegenstandes uncntbehrlich sind. Wiirden
Technik und Brauchbarkeit zwangsliufig stets zur gleichen Lésung fiihren, so wiren
damit alle weiteren Fragen erledigt. Das ist jedoch kaum jemals der Fall. In der Regel
stechen nach der Lésung der technisch und gcbrauchsbedingten Probleme zahlreiche
Moglichkciten zu Gebote, dem Gegenstand durch cine besonderc Formgebung cin eigen-
artiges, den Geschmack ansprechendes Gepréage zu verleihen. So hat das Bundesgericht
bei der Beurteilung der Schutzl@higkeit eines Modells fiir Stithle und Sofas ausgefiihrt,
diec Grundform cines solchen Mobelstiickes werde zwar weitgehend durch die Zweck-
bestimmung vorgezeichnet, doch bleibe dabel gentigend Raum fir cine besondere Aus-
gestaltung und damit fur cine sich an den Schonheitssinn wendende, schutzfiahige Form-
gebung, wie durch die Erfahrung der Jahrhunderte mit ihren verschicdenen Epochen
der Mobelstile bestatigt werde (BGE 83 11 478). Hievon wollte das Bundesgericht auch
nicht abweichen, als ¢s bei der Beurteilung der Schutzfahigkeit eines Wischesackes
(BGE 92 II 205) crkldrte, cine Formgebung sci nur dann schutzfahig, wenn sie aus-
schlieBlich um des Geschmackes willen erfolge. Damit sollte nicht gesagt werden, sobald
eine allgemeine Losung durch die Technik gegeben sci, entfalle jede Schutzmoglichkeit
ohne Riicksicht auf das zusitzliche Vorhandenscin eincs asthetischen Faktors. Die
erwihnte Bemerkung hatte, wie aus dem Zusammenhang hervorgcht, nur den Sinn, da@3
MabBnahmen zur Beseitigung von Unschonheiten, welche dic Folge einer unvollkomme-
nen Technik sind, cbenfalls cinen technischen Zweck erfiillen und darum keinen Modell-
schutz beanspruchen kénnen.

b) Auszuscheiden sind sodann auch Merkmale, die Gemeingut sind. So hat das Bun-
desgericht die Verwendung schlichter geometrischer Figuren (Quadrat, Raute, Kreis)
nur unter der Voraussetzung als schutzfihig anerkannt, dal3 ihre Verbindung, Anord-
nung oder Ausschmiickung originell ist (BGE 77 11 373). Ebcnso kann der Hersteller eines
Gegenstandes nicht eine bestimmte einhcitliche Farbe ausschlieBlich fur sich beanspru-
chen, weil die Farbe als solche dem Gemeingebrauch offengehalten werden mul3. Da-
gegen kann die Kombination zweler oder mehrerer Farben, die auf ciner Fliche oder
cinem Kérper in cinigermaflcen origineller Welse angeordnet sind, schutzfihig sein.

¢) Nach Ausschcidung aller technisch oder gebrauchsbedingten sowie im Gemeingut
stehenden Merkmale ist schlieBlich zu priifen, ob noch einc dsthetische Komponente
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iibrig bleibt, die den in Erw.1 umschriebcnen Anforderungen an die Schutzfihigkeit
genugt.

4. a) Prift man das kldgerische Modcll an Hand dieser Kriterien, so ist zunichst
festzuhalten, daf3 nach dem angefochtenen Urteil die folgenden Mecrkmale technisch
oder gebrauchsbedingt sind:

— Das Fehlen einer in die Frontflache eingebauten Briefkastentiire und eines Schlosses,
weil dies lediglich die Folge davon ist, dafl die Briefkastentiire auf der Riickseite des
Bricfkastens angebracht wordcen ist;

— die Weglassung von Sichtschlitzen in der Frontfliche, weil damit dic Abhaltung des
Regenwassers bezweckt wird;

— die Ausgestaltung des Grifls als bloBc Griffleiste, weil es wegen der Verwendung
eines Kugelschnidpperverschlusses keines drehbaren Griffs bedurfte;

—die Verwendung von Aluminium fiir das Abdeckband und die in dieses eingelassene
Einwurfsklappe, weil dies dem Schutz vor Korrosion und Abniitzung dient.

Diesc Feststellungen betreflen tatsdchliche Verhiltnisse und binden daher das Bundes-
gericht, da diec Vorinstanz nicht von cinem unzutreffenden rechtlichen Begriff' des
Niitzlichkeitszweckes und der Technik ausgegangen ist. Alle diese Merkmale haben daher
bei der Pritfung der Schutzfihigkeit des kldgerischen Modclls auler Betracht zu bleiben.

b) Im weiteren fragt sich, welche Merkmale als Gemeingut ausgeschicden werden
missen. In dieser Hinsicht licgt auf der Hand, daf3 weder die helle Farbténung des
Aluminiumdcckbandces noch die fir die Bemalung des tibrigen Teils der Kastenfront
gewihlte grauc Farbe schutzfihig sind. Schutzfihig ist hochstens die Art, in der die
beiden Farben auf dic Frontflache verteilt sind; darauf ist spiter zuriickzukommen.
Im Gemeingut steht aber entgegen der Auflassung des Kldgers auch die glatte Gestaltung
der Frontfliche, dicsich infolge der Verlegung der Briclkastentiire auf die Riickseite und
dic Weglassung jeder Verzicrung crgcben hat. Solche niichterne Sachlichkeit und
Schmucklosigkeit entspricht zwar dem heutigen Geschmack, aber sie 140t fiir eine ori-
ginclle Gestaltung, wie sie fiir den Modellschutz vorliegen mul3, nur wenig Raum, wih-
rend es unter der Herrschalft fritherer Stilarten, wic z. B. Rokoko, Barock oder Jugendstil,
keine Schwierigkeiten bot, cinem Gegenstand durch phantasievolle Verzierungen ein
cigenartiges Gepriage zu geben. Zahlreiche Gegenstiinde, die frither dank solchen Ver-
zicrungen den Modellschutz crlangen konnten, lassen sich beil der Anwendung des heuti-
gen schmucklosen Stils nicht mchr so gestalten, daB sic das fiir den Modellschutz erfor-
derliche Mindestmall an Originalitit aufweisen. Mit der glatten Gestaltung der Front-
fliche hat auch der Kldger ein Merkmal verwendct, das Gemeingut ist und daher keinen
Schutz beanspruchen kann.

¢) Damit bleibt nur noch zu priifcn, ob cs dem Kliger gelungen ist, der Frontflache
seincs Modclls im Rahmen des modernen sachlichen Stils eine Gestalt zu geben, die den
eingangs umschriebenen Anforderungen an die Schutzfihigkeit geniigt. Das ist mit der
Vorinstanz zu verneinen.

aa) Die Flichenauftcilung zwischen hellem Aluminiumband und dunkelgestrichenem
Stahlblech entbehrt jeder Originalitit und bleibt mit der Beschrinkung des ersteren
auf die Einwurfsklappe und ihre unmittelbare Umgebung im Nachstliegenden haften.

bb) Der Griff der Milchkastentiire wére an sich verschiedener Ausgestaltung fahig;
cr konnte grol oder klein scin, die Form einer Leiste oder eines Knopfes haben, oben oder
unten angebracht werden. Ihn oben links auf dem Aluminiumband anzubringen,
bedeutete jedoch unter dem Gesichtspunkt des dsthctischen Eindrucks keine auch nur
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cinigermaBen originclle Leistung, und die Form einer Griffleiste statt z. B. eines Knopfes
zu wéhlen, ergab sich nach dem Stil moderner Sachlichkeit von selbst.

cc) Die Ausmalle der Einwurfklappe werden im wesentlichen durch den Verwen-
dungszweck vorgeschrieben, und die Gestaltung des Namenschildes ist der schmucklosen
Fldche angepalit und ohne jedes individuelle Geprige.

Die Gestaltung der Frontfliche, bei der der Kldger nur eince sehr streng begrenzte Aus-
wahlméglichkeit hatte, crmangelt somit des erforderlichen Mindestmalies an schopfe-
rischem Gehalt. Der Gesamteindruck der cinzelnen Kisten wie der Gruppenkombination
von solchen ist zwar ansprechend ; aber das ist im wesentlichen das Ergebnis der technisch
bedingten Weglassung der Bricfkastentiire mit Schlo3 und Sichtschlitzen und des im
Gemeingut stehenden Stilmerkmals der niichternen Sachlichkeit. Dic Modelle Nr. 94 740
und Nr.97321 des Kldgers sind daher ungiiltig. Der Kldger kann deshalb der Beklagten
dic Herstellung und den Vertrich ihres Brief-/Milchkastens nicht gestiitzt auf die Be-
stimmungen des MMG verbicten lassen, und e¢s stehen ihm somit auch keinc Schaden-
ersatzanspriiche wegen Verletzung von Modellschutzrechten zu.

T Zur Klage wegen unlauteren Wettbewerbs

1. Daf3 ¢in Gegenstand nicht als Modell im Sinne des MMG geschutzt ist, schlief3t
eine Klage wegen unlauteren Wettbewerbs nicht schlechthin aus. Sie vermag jedoch
nicht gegentiber jeder Wettbewerbshandlung cines Konkurrenten durchzudringen,
sondern es miissen die besonderen Voraussetzungen des UWG erfillt sein, d.h. das Ver-
halten des Konkurrenten mul in irgendeiner Weise gegen T'rcu und Glauben verstof3en.

2. Dic Nachahmung, ja sogar die sklavische Nachahmung einer nach MMG nicht
geschiitzten Form ist grundsitzlich auch unter dem Gesichtspunkt des Wetthewerbs-
rechts nicht unerlaubt (BGE 92 IT 206 Erw.6). Unlauter ist sie nur, wenn sic eine Ver-
wechslungsgefahr im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit.d UWG hervorruft, d.h. wenn sie beim
Kiufer die Meinung aufkommen lassen kénnte, die Ware stamme aus dem Betrieb des
andern Bewerbers oder sei von besserer Qualitit als sic ist (BGE 92 IT 207 Erw.7 und
dort erwzhntc Entscheide; 95 11 468 Erw. I11/1).

a) Zwischen den Brief-/Milchkésten der beiden Parteicn besteht zwar cine weit-
gehende Ahnlichkeit. Diese ist indessen nicht gecignet, in den maBgebenden Verkehrs-
kreisen cine Verwechslungsgefahr hervorzurufen. Nach den tatsichlichen, fiir das Bun-
desgericht verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz sind 60-709; der Abnchmer
solcher Kisten Architckten, 20-309%, Wohnbaugenossenschaften und nur 109, private
Hausbesitzer, dic tibrigens fast ausnahmslos durch Architckten vertreten werden. Von
dicsen Fachleuten darf nach den zutreffenden Ausfihrungen der Vorinstanz angenom-
men werden, dal3 sic die Erzeugnisse der beiden Parteicn sehr wohl voneinander zu
untcrscheiden vermogen, weil bei diesen die AusmalBe der Einwurfklappe verschicden
sind und sich die Griffleiste der Milchkastentiire nicht an der gleichen Stelle befindet.
Da es nur wenige Unternehmen gibt, die solche Késten herstellen, und die Fachleute
diese in der Regel kennen, wic die Vorinstanz wiederum verbindlich feststellt, ist auch
nicht zu befiirchten, dic Besteller kénnten meinen, es handle sich um leicht voneinander
abweichende Erzeugnisse ein und dessclben Herstellers.

b) Abgesehen hicvon kann von einer unlauteren Nachahmung auch deshalb nicht
gesprochen werden, weil die Ahnlichkeit der beiden Erzeugnisse, wic bereits dargclegt
wurde, teils technisch bedingt und teils auf die Ubernahme gemeinfreier Stilmerkmale
zuriickzufiihren ist. Ausstattungsmerkmale dieser Art diirfen aber nach standiger Recht-
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sprechung auch unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsrechts von jedem Konkurren-
ten cbenfalls verwendet werden (BGE 92 1T 207f. und dort crwihnte Entscheide, ins-
besondere BGE 79 IT 3201.).

Zudem hat die Beklagte das Erzeugnis des Kldgers nicht sklavisch nachgemacht:
Soweit cs ihr moglich und zumutbar war, chne Anderung der technischen Konstruktion
und ohne Becintrachtigung der Konkurrenzfahigkeit ihres Erzeugnisses einc anderc Aus-
stattung zu wihlen (vgl., hiezu BGE 79 II 3201.), hat sie dies getan, indem sie dic Ein-
wurfsklappe grofler machte und den Griff der Vordertiire anders gestaltcte und ithn an
andercr Stelle anbrachtc. Diese Abweichungen sind gemal3 den oben erwdhnten Fest-
stellungen der Vorinstanz fir die maBlgebenden Abnchmerkreise erkennbar.

¢) Der Kldger wirft dem Handelsgericht vor, es habe die Bewcisvorschriften von Art. 8
ZGB verletzt. Er habe den Bewcis durch Zeugen und Sachverstindige dafiir angeboten,
dafB dic Ausstattung seincr Bricf-/Milchkisten kraft ihrer Originalitit kennzeichnungs-
kriftig sei und dafl scinc Erzcugnisse bel den Abnehmern als « System Kehrer» verkehrs-
bckannt seicn; fir die Originalitdt habe cr sich ferner auf dic Jury-Mitglieder des Preis-
komités der Mustermesse Basel «Die gute Form» berufen, das scine Modclle pramiiert
habe. Uber alle diese Beweisancerbieten sci dic Vorinstanz hinweggegangen und habe
dadurch seinen bundesrechtlichen Anspruch verletzt, zum Bewcis fir die von ihm
bchaupteten Tatsachen zugelassen zu werden.

Ob einc Ausstattung als originell betrachtet werden kénne, ist jedoch eine Rechts-
frage, dic das Handclsgericht ohne Anhérung von Zeugen und Sachverstdndigen beur-
teilen durfte und mit Recht verneint hat. Verkchrsgeltung einer technisch bedingten,
gemcinfreien Ausstattung sodann vermag dem Hersteller ciner Ware fiir sich allein kein
ausschlieBliches Recht auf thre Verwendung zu verschaflen; denn sonst ergibe sich auf
dem Umweg iiber das UWG ein zeitlich unbegrenzter Monopolschutz, der durch die
Spezialgesetze (PatG, MMG) gerade ausgeschlossen werden soll (BGE 79 11 323 lit. b).
Die Nichtabnahme cines rechtlich unerheblichen Beweises verstof3t aber nicht gegen
Art.8 ZGB.

Soweit der Klidger Anspriiche auf eine angebliche Verwechslungsgefahr zwischen den
Erzeugnissen der Partcien stiitzt, ist die Klage somit unbegriindet.

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

Das zur Beurteilung von Anspriichen aus dem Musier- und Modell-, Marken-
und Weltbewerbsrecht sachlich zustindige Handelsgericht ist nach Bundesrecht
berechirgt und verpflichtet, den Sachverhalt auch nach Urheberrecht zu priifen.
Daf eine Hinterlegung nicht gleichzeitig ein Muster und ein Modell umfassen
kinne, ist lediglich eine Ordnungsvorschrift fiir die Hinterlegung.

Vorsorgliche Mafnahmen kinnen nur unterbleiben, wenn sich die behauptete
Nichtigheit aus den Akten mit Sicherhett ergibt. Glaubhaftmachung geniigt nicht.

Le Tribunal de commerce compétent ratione maleriae pour juger les demandes
Sondées sur le droit des dessins et modéles, des marques et de la concurrence déloyale
peut et doit, selon le droit fédéral, examiner [état de fait également a la lumiére du
droit d’ auteur.
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Le fait qu’un dépot ne puisse en méme temps concerner et un dessin et un modele
constitue simplement une prescription d’ordre pour le dépit.

St la prétendue nullité ne ressort pas avec certitude des piéces, des mesures provision-
nelles doivent étre ordonnées. Une simple vraisemblance de nullité ne suffit pas.

Beschluf3 des Handelsgerichtes des Kantons Ziirich vom 19.Februar
19701.5. P.A. AG gegen I'W.

II1. Das Handelsgericht ist gemal3 § 78 Ziff. 2 GVG in Verbindung mit Art. 33 MMG,
22 MSchG und 5 UWG fiir die Beurtcilung von Anspriichen aus dem Muster- und
Modell-, Marken- und Wettbewerbsrecht sachlich zustindig. Dagegen steht die Beur-
teilung fiir die im Bundesgesetz betreffend das Urhceberrecht an Werken der Literatur
und Kunst vorgesehenen Klagen nach § 48 Ziff. 12 GVG in Verbindung mit Art. 45 URG
dem Obergericht als cinziger kantonaler Instanz zu. Mit Riicksicht darauf wurde den
Parteien durch Verfiigung vom 27.November 1969 unter Hinwels auf Kommentar
Hauser/HAUSER, Anm.6 zu § 48 GVG, S.162 obcen, Frist angesctzt, um zur Frage der
Zustiandigkeit Stellung zu nchmen. Beide Parteicn haben die Zustdndigkeit des Handels-
gerichtes auch fiir die Beurteilung der urheberrechtlichen Anspriiche bejaht.

a) MaBgebend fiir 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 schlof3 daraus, auch dic kantonalen Instanzen
seien gehalten, das Bundesrecht von Amtes wegen im vollen Umfange anzuwenden;
denn die Uberpriifungsbefugnis der kantonalen Gerichte bei der Anwendung von
Bundesrecht auf einen materiellen Sachverhalt kénne nicht cnger begrenzt sein als die-
jenige des Bundesgerichtes als Berufungsinstanz. Beide scien zur Anwendung des Bundes-
rechtes im vollen Umfange berechtigt und verpflichtct. Art.63 OG schrinke die kanto-
nale Souverinitit auf dem Gebiete des ProzeBrechtes in diesem Punkte ein; einc kanto-
nale Vorschrift, die mit dieser Regel in Widcrspruch stiinde, wire nach Art. 2 Uebbest. BV
ungiiltig (BGE 92 II 312 und dort zitierte weitere Entscheide).

Das Bundesgericht zog daraus weiter den Schlu3, ein Sondcrgericht diirfe es nicht
ablehnen, auch die Rechtsbehelfc des Bundesrechtes zu priifen, die neben dem Sonder-
recht angerufen werden, das scine besondere Zustindigkeit begriindet. Der Grundsatz,
daB Bundesrecht von Amtes wegen anzuwenden sci, lasse es nicht zu, eine Zivilsache
nach MaBgabe der verschiedenen zur Begriindung des Anspruches angerufenen Rechts-
behclfe in mehrere Einzelprozesse aufzuspalten; der erwihnte Grundsatz bewirke in
dieser Hinsicht eine Konzentration der Zustindigkeit (BGE 92 IT 312). Dieser tiber-
zeugenden Rechtsprechung ist beizupflichten.

b) Dasselbe muB} aber auch gelten, wenn neben einem Sonderrecht, das eine besondere
Zustiandigkeit begriindet, auf den gleichen Sachverhalt ein weiteres Sonderrecht an-
wendbar ist, das nach dem kantonalen Prozefirecht eine andere Zusténdigkeit zur Folge
hat. Dies trifft hier zu. Nach Literatur und Rechtsprechung kann cinc kunstgewerbliche
Schopfung sowohl als Werk der angewandten Kunst als auch, die Hinterlegung voraus-
gesetzt, als Muster und Modell Schutz genieen (BGE 68 II 80; 75 II 360; TROLLER,
Immaterialgiiterrecht, Band I, S.563; Kummer, Das urheberrcchtliche schiitzbare
Werk, S.223). Der vorliegende Sachverhalt wird somit auch nach Urheberrecht zu
priifen sein.
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Fragen konnte sich lediglich, ob das Handelsgericht oder das fiir das Urheberrecht
zustindige Obergericht die ganze Sache beurteilen soll. Das Bundesgericht iiberlief3 es
der kantonalen Rechtsprechung und Gesetzgebung, die einzelnen Regeln zur Wahrung
des Grundsatzes der umfassenden rechtlichen Beurteilung des vorgebrachten Sachver-
haltes zu entwickeln. Im vorlicgenden IFalle braucht dies nicht abschlieBend getan zu
werden. Auszugehen ist davon, daf3 die Kldgerin das Handelsgericht angcerufen hat.
Diescs ist jedenfalls fiir die Beurtcilung von Muster- und Modell-, Marken- und Wett-
bewcrbsrecht zustdndig. Damit ist cs als einzige kantonale Instanz auch fir die Beurtei-
lung des urheberrechtlichen Teiles als zustindig zu betrachten. § 48 Ziff. 12 GVG wird
hierdurch nicht grundsétzlich aufgehoben, die Zustindigkeit des Handelsgerichtes vicl-
mehr nur fiir den Fall bejaht, da3 Urheberrecht, Muster- und Modellrecht, Markenrecht
und Wettbewerbsrecht, kumulativ anwendbar sind ...

V. Nach Art. 28 MMG kann das zustindige Gericht auf Grund crfolgter Zivilklage zur
vorldufigen Vollstreckung streitiger Unterlassungsanspriiche vorsorgliche MaBnahmen
treffen, wenn der Antragsteller die begangene oder drohende Rechtsverletzung glaub-
haft macht.

f. Der Einzelrichter ging davon aus, die Kldgerin habe nur Modelle und nicht Muster
hinterlegt. Ein Verschricb sei ausgeschlossen; denn cine Anfrage beim Eidgenéssischen
Amt fiir geistiges Eigentum habe ergeben, dafl Photographien der ganzen Kastengehiusc
und nicht blofl der Frontscheiben hinterlegt worden seien. Aus der Unterscheidung
zwischen Muster und Modell ergebe sich, daf3 nur die hinterlegten Formen, d.h. die
raumliche Gestaltung und nicht auch allfillige auf dem Modecll angebrachte graphische
Gestaltungen geschiitzt seien.

Diesc Ansicht kann nicht geteilt werden. Art.2 MMG gibt fiir das Muster und das
Modcll diesclbe Beschreibung. Art.6 VVO zum MMG, wonach cin- und dicselbe Hin-
terlegung nicht gleichzeitig ein Muster und cin Modell umfasse, ist lediglich Ordnungs-
vorschrift (BGE 87 II 49{L). Zudem ist fraglich, ob cine klare Trennung zwischen der
flachenhaften Gestaltung der Glasscheibe und der raumlichen Anordnung méglich sei.
Jedenfalls kann nicht angcnommen werden, die Klagerin habe durch die Bezcichnung
«Modell» auf den Schutz der dargestellten flichenhaften Gestaltung verzichten und thn
nur fir dic — offensichtlich gar nicht schiitzbare — rechteckige Form des Kastens bean-
spruchcen wollen. Durch die crfolgten Hinterlegungen erlangte sie somit den Rechtsschutz
auch an den Farbfeldern ...

3. Vorsorglichc Maf3nahmen hitten allerdings zu unterbleiben, wenn anzunchmen
wire, dic von der Kldgerin hinterlegten Muster und Modelle seicn nichtig. Nach Lehre
und Rechtsprechung geniigt in dicser Hinsicht nicht die bloe Glaubhaftmachung,
sondcrn muB sich aus den Akten mit Sicherheit ergeben, daf3 das hinterlegte Muster und
Modecll nichtig sei (vgl. mit Bezug auf dic gleiche Frage im Patentrccht den Entscheid der
1I. Zivilkammer des Obergerichtes des Kantons Ziirich vom 29.Oktober 1969 1.S.
M. & Co. Inc. gegen C.T.B. & Séhne GmbH und L. AG, abgedruckt in Schweizerische
Mitteilungen tiber gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 1969, Heft 2, S, 1581T).
Dies ist im Verletzungsstreit vorfrageweise zu priifen.

a) Nach Art. 2 MMG istdas gewerbliche Muster und Modell eine duBcre Formgebung,
dic auch in Verbindung mit Farben bestehen kann, die bei der gewcrblichen Herstellung
des Gegenstandes als Vorbild dienen soll. Die Formgebung braucht nicht auf ciner
schopferischen Tétigkeit zu beruhen, darf aber nicht im Nichstliegenden haften blciben,
sondern muf} ein Mindestmal an geistigem Aufwand erkenncn lassen und neu sein. Sie
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muf} den Geschmack ansprechen und darf nicht durch die Herstellungsweise, den Niitz-
lichkcitszweck oder dic technische Wirkung des Gegenstandes bedingtsein (Art. 3 MMG).

b) Nicht schutzfahig und dahcr auszuscheiden sind somit alle Merkmale, dic tech-
nisch und dahcer fiir die Herstellung und praktische Brauchbarkeit des Gegenstandes
unentbehrlich sind (BGE 92 IT 2053). Dics trifft zu fiir das Kastengehiuse, das der Um-
hiillung des Automaten dient und iibrigens auch wegen seiner naheliecgenden Form
nicht schutzfithig ist. Desglcichen erfiillt auch die ganze oberc Partic mit den Zahlenfcl-
dern vorwiegend eine spicltechnische Aufgabe. Den gleichen Zweck hat schliefilich der
Zahlenkranz im mittleren Teil der Glasscheibe. Daf3 dicse Zahlen abwechslungsweise
auf cinem engern und ctwas weitern Kreise angeordnet sind, fallt nicht ins Gewicht.

Dagegen stellen die nach innen gezogenen Farbfelder und die Farbkombination freic,
auf dsthetische Wirkungen ausgerichtete Formen dar. Dices folgt schon daraus, da sie
ohne Beeintrichtigung des Spielvorganges weggclassen werden kénnten. Auch der Um-
stand, daB das EJPD zur Identifikation der bewilligten Apparate das Bildchen act.
13/3/11/18, das — mit Ausnahme der Worte « GO-N-STOP» — mit dem Muster und
Modell Nr. 104217 identisch ist, verwendet, macht diese Formen nicht etwa zu gemein-
freien Zeichen (im Sinne von Art. 4 des BG zum Schutze 6ffentlicher Wappen und andcerer
Zcichen vom 5. Juni 1931).

c¢) Den Farbfeldern kann cine gewisse Originalitit nicht abgesprochen werden. Sie
weisen eigentiimliche, fingerartige Formen auf] dic ins Zentrum weisen und, wic der
Finzelrichter feststellte, dergestalt gebogen sind, als wiirden sic vom Betriebe des sich
drehenden Zeigers mitgezogen. Im cinzelnen verschieden gestaltet, fiigen sie sich durch
ihre dhnliche Grundform, ihrc¢ Anordnung und die rythmische Farbkomposition zu
einem einhcitlichen Ganzen zusammen. Dicse Gestaltung weist iiber das Nachstliegende
hinaus.

Der Beklagte macht unter Berufung auf KumMer, a.a.O. S.54, geltend, angesichts
der dominierenden Stellung der im Zentrumskreis angcordneten Zahlen, auf die sich
schon wegen des Spiclvorganges das gesamte Augenmerk richte, sei dic duBere Abdeckung
der Frontscheibe hochstens als Vollzug eincr Anweisung zu begreifen. Der Bercich dieser
Anweisung sci weit zu fassen, d.h. «dieser Liickenfillung zwischen den dominierten
Zahlen und dem Plattenrand fehle tiberhaupt die Méglichkeit ciner Individualisierung».
Der Beklagte will damit, einfacher ausgedriickt, sagen, dic Farbfelder dienten lediglich
der Liickenfillung zwischen dem Zahlenkranz und den Réndern der Glasscheibe. Die
Idee ciner solchen Fillung mag in der Tat nahegelegen haben, jedoch nicht auch die
konkrete Gestaltung der Farbfelder. Nichstliegende Formen wiren hicr eine strahlen-
formige oder parabeldhnliche Verbindung der Zahlenkreise mit den Randern gewesen.
Im vorliegenden Falle malte aber dic Kldgerin hicvon abweichende, frei crfundene For-
men, dic gerade dadurch eine gewisse Originalitit erhalten.

Dic Kldgerin gibt zwar zu erkennen, daf3 ¢s sich hierbei um cin phallisches Symbol
handle, und legt cin Privatgutachten vor, wonach das phallische Motiv zu allen Zeiten
Gegenstand der bildenden Kunst gewesen sci. Das Motiv ist somit nach ihrer eigenen
Darstellung bekannt. Ob damit auch die symbolische Gestaltung in der vorlicgenden
Form bekannt gewescn sel, stcht jedoch nicht fest und wird von dem Beklagten auch nicht
gcltend gemacht. Nach dem von der Klidgerin vorgelegten Privatgutachten kénnen die
formale Komposition und die Farbgebung, dic ebenfalls cinen crotischen Unterton
haben, «durchaus Anspruch auf eine sclbstindige kiinstlerische Leistung crheben».
Um so mehr ist daher dic Originalitit der hinterlegten Muster und Modelle zu bejahen.
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d) Nach Art.6 MMG begriindct die Tatsache der Hinterlegung fiir deren Inhalt die
Vermutung der Neuheit und die Richtigkeit der angegebenen Urheberschaft. Diese
Vermutung wird durch die vorliegenden Akten nicht schliissig widerlegt.

aa) Mit dem Beklagten ist anzunchmen, das am 30. Mai 1968 hinterlegic Modcl
Nr.103477 sei schon vorher Gegenstand eines Prifverfahrens durch die zustindige
Abteilung des EJPD und der verwaltungsrechtlichen Kammer des Bundesgerichtes
gewesen. Daraus folgt aber nicht notwendigerweise Neuhcitschidlichkeit. Die Vorfiih-
rung der zu priifenden Modclle erfolgtc im Vertrauen auf Geheimhaltung durch die
Beamten des EJPD und die Gerichtsbehorden. Selbst wenn der gepriiftc Automat in
ciner 6ffentlichen Sitzung des Bundesgerichtes vorgefithrt worden sein sollte, was crst
noch zu bewciscn wire, kann nicht angenommen werden, das Modell sei dadurch im
Publikum und in den beteiligten Verkchrskreisen bekannt geworden.

Der Beklagte macht weiter geltend, die Klidgerin habe fir die Zeit vom 20.-24. Mai
1968 zur Besichtigung des streitigen Automaten eingeladen. Zwar sci mit Schreibma-
schine auf dem [Linladungszirkular der «17.-21. Juni» cingesetzt, doch bestche kein
Zweifel, daB3 das Zirkular frither vervielliltigt und versandt worden sci. Drittpersonen
konnten bestitigen, daf3 sie bereits Mitte Mai 1968 das streitige Gerit crhielten. Dicse
Personen werden im Nichtigkeitsprozef3 als Zeugen zu vernehmen scin; thre schriftlichen
Erklirungen bilden kein Beweismittel im Sinne der ziircherischen Zivilprozefordnung.
Dic Notiz des cingeladenen Herrn Roth in sciner Taschenagenda bringt ebenfalls keine
Klarheit; denn sie besagt weder ctwas iiber den Inhalt des Gespriaches noch dariiber,
was Roth am 16. Mai 1968 wirklich gesehen hat. SchlieBlich betrifTt die vom Beklagten
vorgclegte Rechnung vom 30. Juni 1968 an Roth zwei Lautsprecher Philips EL 7003,
abgeholt am 17.5.1968; ob Roth und Lehner glcichzeitig mit dicsen Lautsprechern
auch dic verkauften Automaten erhiclien, wird jedoch erst cin Beweisverfahren ergeben.
Einstweilen steht lediglich fest, daf3 die Kaufvertriige Roth und Lehner chenfalls vom
30.Juni 1968 datiert sind.

bb) Hinsichtlich Modcll Nr. 104217, hinterlegt am 3. Juni 1969, bringt der Beklagte
vor, das EJPD habe das Bildchen act. IT/8, das vom 24. November datiert sei, schon frither
in zahllosen Exemplarcn verbreitet und anldBlich der Vernchmung von Liischer durch
Detektivwachtmeister Fischer vom 20. 5. 1968 vorgelegt. — Am 24. November 1967 hat
das EJPD seincn Bewilligungsentscheid geféllt. Wann das Bildchen in den Verkehr
gebracht wurde, steht noch nicht fest.

ITI. Markenrecht

MSchG Art. 6 Abs. I und Art.Obis

Verwechselbarkeit der Marke Arlem mit den Marken Elisabeth Arden, Arden und
Ardena.

Das Gesetz lifit aie Hinterlegung gleicher oder dhnlicher Warenzeichen zu, wenn
it Gebrauch durch rechtlich selbstindige, wirtschaftlich eng miteinander ver-
bundene Inhaber (Konzerne) weder zur Tduschung des Publikums iiber Herkunft
und Beschaffenheit der Ware geeignet ist noch sonstwie dus dffentliche Interesse ver-
letzt. Die Marken der Kligerin sind daher wegen ihrer wirtschaftlichen Quge-
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horigkeit zum Arden-Konzern giiltig, obwohl sie sich von der Stammarke « Elisa-
beth Arden» nicht im Sinne von Art.6 Abs. I MSchG geniigend unterscheiden. Die
Beklagte kann daher der Klagerin nicht die Einrede entgegenhallen, sie set wegen
Nichtigkeit threr Marken nicht klageberechtigt.

Keine Verwurkung des Klagerechts, wenn der Inhaber der verletzten AMarke vom
Gebrauch eines verwechselbaren Leichens keine Kennints gehabt hat.

Défaut de distinction entre la marque Arlem et les marques Elisabeih Arden, Arden
et Ardena.

La loi autorise le dépit de marques de fabrique identiques ou semblables lorsque leur
usage par des titulaires juridiquement autonomes, mais étroitement lids du point de
vue économique (cartels), ne peut ni indutre le public en erreur sur la provenance
ou les qualités de la marchandise, ni léser d’autre maniére I’intérét public. Cest
pourquot, du fait qu’elles appariiennent au cartel Arden, les marques de la demande-
resse sont valables, bien qu’elles ne se distinguent pas suffisamment, au sens de
Part.6 al. 1 LAMF, de la marque originale « Elisabeth Arden». Par conséquent,
la défenderesse ne saurait exciper du fait que la demanderesse n’aurait point
d’action, ses marques étant nulles.

Laction ne se prescrit pas lorsque le titulatre de la marque violde n’a pas eu con-
naissance de [’ utilisation d’une marque qui prétait a confusion.

BGE 95 IT 354f.,, Urteil der I.Zivilabteilung vom 17.Juni 1969 i.S.
Stabilimenti Chimici Arlem di Levi Gino gegen Elisabeth Arden GmbH.

Die Elisabeth Arden Sales Corporation in New York ist scit 1926 in der
Schweiz Inhaberin der Marke « Elisabeth Arden». Die zum gleichen Kon-
zcrn gehorende, 1939 in Ziirich gegriindcte Elisabeth Arden GmbH ist
Inhaberin verschicdener Marken mit dem Bestandteil «Arden» und
«Ardena».

Dic «Stabilimenti Chimici Arlem di Levi Gino» ist ein italicnisches
Unternchmen, das neben andern Erzeugnissen auch kosmetische Prapa-
rate herstellt und vertreibt und fiir diesc den Namen «Arlem» verwendet.
Am 27.September 1962 licB sic die internationale Wortmarke «Arlem»
eintragen. In der Zeitschrift « Annabelle» vom 24. November 1965 ver-
offentlichte sic cin zweiseitiges GroBinserat, in welchem sic ein « Kosmetik-
Kistchen von Arlem» anbot. Das Inscrat weist daraul hin, dafl die ange-
priesencn Erzcugnisse zu den besten der Welt gehérten und innert kurzer
Zcit in den besten Parfumerien der Schweiz verkauft wiirden.

Elisabeth Arden GmbH erhob im April 1966 beim Friedensrichter und
im Juli 1967 beim Handeclsgericht des Kantons Ziirich Klage aul Fest-
stellung und Verbot der Benutzung der Bezeichnung « Arlem» und Nich-
tigerkldrung der Marke «Arlem ».
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Das Handelsgericht des Kantons Ziirich und das Bundesgericht haben
die Klage gutgeheiBicn, wobei das Bundesgericht folgende Erwigungen
anstellte:

1. Dic Beklagte halt in der Berufung daran fest, daf3 sich dic Marke «Arlem» von der
Marke «Elizabeth Arden» und den davon abgelcitcten Zeichen durch wesentliche
Merkmale im Sinne von Art.6 Abs. 1 MSchG unterscheide. Trifft dicse Aulfassung zu,
so 1st die Klage ohnc weiteres abzuweisen.

a) Die Unterscheidbarkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den dic zu ver-
gleichenden Zeichen in der Erinncrung des letzten Abnehmers hinterlassen (BGE 92 11
273 Erw.3, 93 I1 265 Erw. 3a). Im vorliegenden Fall sind an die Unterscheidbarkeit der
in Frage stchenden Marken besonders hohe Anforderungen zu stellen, weil sic fir kosme-
tische Erzeugnisse, d. h. fir Waren des tiglichen Gebrauchs verwendet werden und daher
fiir das breite Publikum bestimmt sind, von dem bei der Prifung der Markenunterschiede
kcine besondere Aufmerksamkeit erwartet werden darf (BGE 88 11 379 und dort cr-
wihnte Entscheide).

b) Nach verbindlicher Feststcllung des Handelsgerichts wird dic Firmenmarke
«Elizabeth Arden» als Verbindung von Tligen- und Familicnnamen aufgefal3t. Es legte
dahcr bei der Priifung der Verwechslungsgefahr das Schwergewicht aufl den Bestandteil
«Arlem». Das verstoBt — entgegen der Auffassung der Beklagten — nicht gegen den er-
wihnten Grundsatz, dall die Verwechslungsgefahr der einander gegeniiberstehenden
Zcichen nach dem Eindruck zu beurtcilen ist, den sie als Ganzes und nicht in ihre Be-
standteile zerlegt hinterlasscn; denn der charakteristische Hauptbestandteil einer Marke
ist fiir den bleibenden Eindruck in der Erinnerung des Kiufers entscheidend (BGE 47
IT 34). Mit Recht erklirt das Handelsgericht, daf3 nach allgemeiner Erfahrung im Ver-
kehr dem Familiennamen dic gréBerc Unterscheidungskraft zukommt als dem Eigen-
namen (vgl. in diesem Sinne BGE 93 I1 47, wo das Bundcsgericht in der Firmenrechts-
streitigkeit der Helena Rubinstein S.A. gegen Rubinia AG dem Vornamen Helena keine
kennzeichnungskriftige Wirkung zucrkannte). Bezeichnend dafiir ist, daf3 dic Kldgerin
in den von der Stammarke «Elizabeth Arden» abgewandelten Marken den Eigennamen
«Elizabeth» fallen licB8. Zudem stellt das Handelsgericht fest, dal3 cin groBler Tcil des
Publikums nur die Kurzbezcichnung « Arden» verwende und nach «Arden-Produkten»
frage. Der Gesamtcindruck der Marke wird somit eindeutig durch den lingst eingcbiir-
gerten Kosmctikbegrift « Arden» geprigt, der als fremdartiger Familicnname im Ge-
dachtnis viel leichter haften blcibt als der Vorname «Elizabeth». Daran wiirde sich
auch dann nichts dndern, wenn das Wort « Arden» bloB3 cine Phantasicbezeichnung
wire wic die Beklagte behauptet. MaBgebend ist nur, dafl sich diesc Kurzbezeichnung
in Abnchmerkreisen eingelebt hat.

¢) Zu vergleichen sind somit unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr die
Bezeichnungen « Arden» und « Arlem». Sic unterscheiden sich nach Silbenzahl, Vokal-
folge und Wortkadenz nicht. Die beiden Konsonanten «m» und «n» haben wegen
threr Stellung am Wortende, namentlich im miindlichen Verkehr, wie ctwa am Tele-
phon, praktisch keine kennzeichnende Bedeutung. Auch dic Konsonanten«d» und «1»
driicken den Unterschied nicht so scharf aus, als daB3 er in der Erinnerung haften bliebe.
Zudem sieht oder hort das kaufende Publikum die beiden Zeichen gewdhnlich nicht am
gleichen Ort und zur gleichen Zcit, sondern hat entweder nur das eine oder das anderc
vor sich, was die Verwechslungsgcfahr erhoht (vgl. BGE 92 IT 97 und dic dort erwihnten
Entscheide).
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Mic dem Handelsgerichtist auch dic Verwechslungsgefahr zwischen « Ardena» einer-
scits und «Arlem» anderseits zu bejahen. «Ardena» ist dreisilbig und auf der zweiten
Silbe betont, « Arlem» dagegen zweisilbig und auf der ersten Silbe betont. Trotzdem
besteht zwischen den heiden Zceichen noch cine auffallende Ahnlichkeit; denn dic zwei
crsten Silben der beiden Zeichen stimmen weitgchend iiberein und die dritte Silbe be-
steht aus einem klanglich unbedeutenden Endlaut.

Die Verwechslungsgefahr wird auch nicht durch dic den beiden Hauptbestandteilen
«Arden» oder « Ardenay beigefiigten Zusitze, wic z. B. « Arden for men» oder «Ardena
Pat-a-Creme» bchoben; denn dicse Zusitze haben keine hinweisende Kraft, sondern
dienen blofl der ndaberen sachlichen Umschreibung der Erzeugnisse.

2. a) Nach stindiger Rechtsprechung des Bundesgerichts genicBt cine Marke keinen
Schutz, dic sich nicht im Sinne von Art.6 MSchG durch wesentliche Merkmale von einer
bercits cingetragenen Marke unterscheidet. Auf Nichtigkeit kénnen sich nicht nur die
Inhaber der anderen Marke und die getduschien Kiufer berufen, sondern auch alle
andern Personen, die daran ein Interessc haben (vgl. BGE 91 IT 4 und die dort erwéhnten
Entscheide). Die Rechtsprechung folgert daraus, daf3 der Beklagte im Prozef3 die Einrede
der Nichtigkeit der vom Kldger verwendeten Marke erheben darf, wenn diese gegeniiber
ciner frither cingetragenen Marke sich nicht geniigend unterscheidet. Vertrug sich die
Marke des Kldgers mit der frither eingetragenen Marke nicht, so ist sic nach der Recht-
sprechung absolut nichtig und wird nicht dadurch giiltig, daB3 sich auch dic Marke
des Beklagten nicht geniigend von der Drittmarke unterscheidet. Dem Kldger wiirde
angcesichts der Nichtigkeit der cigenen Marke das Klagerecht fehlen und er hitte kein
schutzwiirdiges Interesse, die Nichtigerklirung der Marke des Beklagten zu verlangen
(vgl. BGE 90 11 47).

b) Nach Art.6 bis MSchG kénnen wirtschaftlich cng miteinander verbundene Pro-
duzenten, Industrielle oder Handeltreibende auch fiir Erzeugnisse oder Waren, dic
threr Natur nach nicht voncinander abweichen, die ndmliche Marke hinterlegen. Auch
diirfen sie, obwohl das Gesctz es nicht ausdriicklich sagt, Zeichen eintragen lassen, dic
sich voneinander nicht durch geniigende Merkmale im Sinne von Art.6 MSchG unter-
scheiden. Art.6bis MSchG gestattet indessen dic Hinterlegung gleicher oder dhnlicher
Warenzcichen nur, wenn ihr Gebrauch durch rechtlich selbstindige, wirtschaftlich eng
miteinander verbundene Inhaber (Konzerne) weder zur Tduschung des Publikums iiber
Herkunft und Beschaffenheit der Warce geeignet ist noch sonstwie das 6ffentliche Inter-
csse verletzt. Diese Vorschrift schwiacht allerdings wic Art. 7bis MSchG die hinweisende
Kraft des Zeichens ab; denn cs gewidhrleistet nicht die Herkunft eines Erzeugnisses aus
cinem bestimmten Betrich, sondern deutet nur an, daf3 dic Warce aus irgendeinem der
mehreren zum Konzern gchorenden Unternchmen stammt (vgl. BGE 86 11 275).

c) Dic Kldgerin ist rechtlich cin selbstdndiges Unternehmen, das mit dem Elizabeth
Arden-Konzern eng verflochten ist. Das kommt insbesondere darin zum Ausdruck, daf3
dic amerikanische Muttergescllschaft die Hauptbeteiligte wurde und die Firma vollig
beherrscht. Die Marken der Klidgerin sind wegen threr wirtschaftlichen Zugehorigkeit
zum Konzern giiltig, obwohl sie sich von der Stammarke «Elizabeth Arden» nicht
geniigend unterscheiden (Art. 6bis MSchG). Der Kligerin kann nicht cntgegengehalten
werden, ihre Zeichen scien wegen der Gebrauchsprioritit der Stammarke «Elizabeth
Arden» durch cinen Dritten nichtig und folglich habe sic kein rechtliches Interesse, dic
Nichtigkeit der Marke «Arlem» unter Berufung auf dic vorgebrauchte Marke «Eliza-
beth Arden» zu beanspruchen. Dieses Intercsse ist der Kldgerin um so mchr zuzuerken-
nen, als sie mit der Anderung der Firma in «Elizabeth Arden GmbH» den Arden-Kon-
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Versuch der Beklagten, ihre Waren durch Werbung in der crwahnten Zeitschrift bekannt
zu machen, reagicric und der Beklagten croffnete, sic werde ihre Rechte wahren. Die
Klédgerin duldete somit den Gebrauch der Marke « Arlem» nicht, und das Klagerecht
blicb ihr gewahrt. Unter dicsen Umsténden ist das Ergebnis, welches ein Bewelisverfahren
uber gelegentliche Warenlieferungen der Beklagten nach der Schweiz zutage fordern
konnte, unerheblich.

MSchG Art. 14 dbs. I Ziff.2

Bedeutung des Wortklanges und Wortsinnes bet reinen Wortmarken.

Lur Schutzfahigkeit von Wortmarken bei phonetischer Identitit mit einem gemein-
Jreien Zeichen, aber in gednderler Schretbweise.

Die Marke « YUROP» enthdlt einen klaren Hinweus auf den Begriff « Europa»,
von dessen englischer Schretbweise ste nicht derart stark abweicht, dafy eine klar
erkennbare, originelle Waortschipfung vorldge; als blofle Herkunfisangabe ist sie
deshalb nicht markenfihig.

Portée de la consonnance et du sens d’un terme pour des marques purement verbales.
Protection des marques verbales en cas d’identité phonétique avec un signe générique,
matis écriles différemment.

La marque «YUROP», qui fait clairement allusion au mot « Europe», ne
différe pas de sa traduction anglaise d’une maniére telle qu’elle constitue une création
verbale originale, nettement reconnaissable; élant une banale indication de prove-
nance, elle n’est pas susceptible d’étre protégée a titre de marque.

PMMBI 1969 1 27, Urtcil des Schweizerischen Bundesgerichtes, I. Zivil-
abteilung vom 29. Oktober 1968 1. S. Faber & Becker GmbH gegen Eid-
gendssisches Amt fiir geistiges Eigentum.

Aus den Erwdgungen:

2. Nach Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG, der kraft der Verweisung in Art. 6 Abs. 1 PVUe
auf das Landesrecht anwendbar ist, hat das Amt die Eintragung ciner Marke u.a. zu
verweigern, wenn sic als wesentlichen Bestandteil ein als Gemeingut anzuschendes
Zeichen enthilt. Das schweizerische Recht stimmt somit in dieser Hinsicht mit der von
der PVUe getroffcnen Regelung dbercin. Zum Gemeingut gehdren nach stdndiger
Rechtsprechung auch geographische Bezeichnungen. Marken, dic als wesentlichen
Bestandteil eine solche enthalten, sind daher nur in gewissen Ausnahmefillen zuléssig,
so wenn die verwendete Bezeichnung wenig bekannt oder unbestimmtist, sich als Zeichen
fir die Ware cines bestimmten Herstellers durchgesetzt hat oder fiir Waren der fraglichen
Art nicht als Herkunftsbezeichnung aufgefalit werden kann, sondern offensichtlich
Phantasiecharakter hat (BGE 81 T 299 mit Hinweisen, 82 II 355(., 93 T 571 Erw.3 am
Ende und dort erwiithnte Entscheide).

3. Die Schutzverweigerung ist nach der Auflassung des Amtes begriindet, weil die
Marke « YUROP» phonetisch mit dem cnglisch ausgesprochenen Wort « Europe» tiber-
einstimme, infolgedessen eine unmittelbare Ideenverbindung mit der europiischen Her-
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kunft und der damit bezeichneten Ware hervorrufe und somit als rein geographische
Angabc jeder Unterscheidungskraft entbehre.

Die Beschwerdefiihrerin anerkennt, dafl « YUROP» die phonetische Wiedergabe des
englischen Wortes « Europe» ist. Sie erachtet jedoch diesen Umstand als uncrheblich,
well der schweizerische Kéufer, auch wenn er Englisch verstehe, in seincr Muttersprache
(Dcutsch, I'ranzésisch, Ttalientsch) denke und deshalb die Bezeichnung « YUROP»
bildlich und klanglich nicht als das englische Wort « Europe» auffasse; er werte die Marke
als Phantasiczeichen.

Dicser Auffassung kann nicht beigepflichtet werden.

Das Zeichen « YUROP» ist cine reine Wortmarke ohne besondere graphische Aus-
gestaltung. Beisolchen ist nach stindiger Rechtsprechung (BGL 88 11378 Erw. 2 und dort
erwahnter Entscheide) vor allem der Wortklang das mafigecbende Merkmal, das dem
Kaéufer in der Erinncrung haften bleibt. Iis ist deshalb in erster Linie aufihn und densich
aus ihm ergebenden Wortsinn abzustellen, wihrend dem Schriftbild nur untergcordnete
Bedeutung zukommyt.

Nach dem Wortklang wird die Bezeichnung « YUROP» unzweifclhaft von jedem, der
auch nur iiber clementarc Kenntnisse der englischen Sprache verfiigt — und das trifft bei
der heutigen Bedeutung des Englischen im Wirtschaftsleben wie in der Wissenschaft auf
breite Bevolkerungsschichten zu — als Hinweis auf Europa verstanden. Er braucht dazu
keine besondere Gedankenarbeit aufzuwenden oder gar «englisch zu denken», wie die
Beschwerdefihrerin meint. Das bloBe Schen oder Horen des Wortes wird bei ihm zwangs-
laufig den Gedanken auslosen, dafi so « Europe» auf Englisch ausgesprochen werde. Zum
mindesten wird dies auf dic Schweizer deutscher oder italienischer Sprache zutreffen,
in der das «u» im Gegensatz zum Franzosischen nicht als «ii» ausgesprochen wird.
Daraus folgt chne weitcres, daf3 der Marke « YUROP» cntgegen der Bestreitung der
Beschwerdefiihrerin die Wirkung einer Herkunfisbezeichnung zukommt. Sie cnthilt
cinen klaren Hinweis auf den Begriftf' « Europa» und weckt daher beim schweizerischen
Kaufer dic Vorstellung, dall dic damit bezeichnete Ware aus dem curopiischen Wirt-
schaftsraum stamme. DaB dics an sich zutriflt, ist uncrheblich, weil derartige geographi-
sche Hinweise, wie erwdhnt, Gemeingut und dahcer nicht markenfihig sind.

Die erwihnte Gedankenverbindung entfiele nur, wenn das Schriftbild der Marke
«YUROP» von der richtigen Schreibweise des cnglischen Wortes «Europe» derart
stark abweichen wiirde, daB cine klar erkennbare, originelle Wortschéplung vorlige, dic
dic Marke als blofe Phantasiebezcichnung crscheinen lieBe. Das trifft jedoch nicht zu.
Die Abweichung vom Wort «Europe» erschopft sich darin, dafl das I des Umlautes
durch den Buchstaben Y ersetzt und das stumme ¢ der Endung weggelassen wurde.
Zudem fehlen — im Gegensatz zu BGE 70 II 245 betreffend die Marke « UNIC» —
graphische Elemente, dic tauglich wiaren, dem Zeichen Phantasiecharakter zu verleihen.

Auch der Hinweis auf dic Entscheide BGE 79 1T 101 betreftend die Marke «Solis» und
81 I 299 betreffend die Marke «Bernex» hilft der Beschwerdefiithrerin nicht. Der erst-
genannten Marke wurde dic Wirkung eincs geographischen Hinweises abgesprochen, weil
die Ortschaft Solis wenig bekannt sel, und im zweiten Falle handclte es sich um einc
Marke, dic im Ursprungsland zugunsten der Inhaberin Verkehrsgeltung hatte.

4. Die Beschwerdefuhrerin wirft dem Amt rechtsungleiche Behandlung vor, weil es in
andern, tatsdchlich gleichlicgenden Fillen dic Markeneintragung bewilligt habe. Zum
Beweis dafiir legt sie cinc Liste solcher angeblich «gleichlicgender Warenzceichen» vor.
Dic angerufencn Eintragungen betrellen jedoch Marken wie «Die Erde», «Terre»,
«Terra», «Le Monde», « Mondo», « Mondial» und dgl. und kénnen mit der Marke der
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Beschwerdefiihrerin nicht verglichen werden, weil sic zu unbestimmt sind, um als gco-
graphischer Hinwecis zu wirken. Zudem ist das Bundesgericht an die Praxis des Amtes
nicht gebunden, sondern cs hat tiber die Frage der Eintragungsfdhigkeit einer Marke
selbstandig zu cntscheiden.

5. Unbcachtlich ist schlicBlich auch der Hinweis der Beschwerdcfithrerin darauf, daB3
das deutsche Patentamt ihre Marke eingctragen hat, ohne gegen sie Einwiinde zu erhe-
ben. Nach standiger Rechtsprechung ist jedes Land befugt, dic Zulassigkeit einer Marke
unter dem Gesichtspunkt der Unterscheidungskraft selbstindig zu prifen (GBE 89 T 297
Erw. 7 und dort erwithnte Entscheidc).

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2

Eine Bezeichnung ist schon dann Beschajfenheitsangabe, wenn sie eine auf der Hand
liegende Worthildung darstellt, die fiir den Verbraucher (i.c. den Fachmann ) ohne
wetlteres auf die Funktionswetise einer damit bezeichneten Maschine hinweist.

« Hydroformer» nicht unterscheidungskriftig fiir eine Maschine zur Herstellung
von Vliesen verschiedener Konsistenz auf nassem Wege.

;o

Constitue un signe descriptif " indication qui a I’ évidence représente une combinaison
verbale évoquant purement et simplement pour utilisateur (un spécialiste en
Dloceurrence ) le mode de fonctionnement d’une machine ainsi désignée.

« Hydroformer» ne revét pas de caractére distinctif pour une machine destinée a la
Sabrication de voiles de fibres de diverses consistances par un procédé humide.

PMMBI 1969 I 47f., Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes
vom 12. Ma1 1969 1.S. J.M. Voith GmbH gegen Eidgenossisches Amt
fiir geistiges Figentum.

Aus den Erwdgungen des Bundesgerichts:

3. Die Maschinen, fiir welche die streitige Marke bestimmt ist, dienen nach den An-
gaben der Beschwerdefiithrerin dazu, Vliese verschiedener Konsistenz auf nassem Wege
herzustellen; dabei wird cine Suspension mit Fasern cinem Sich zugefiihrt und durch
Ablagerung der Fasern auf dem Sieb bei gleichzeitigem Absaugen der Flissigkeit durch
das Sieb hindurch cin Vlies gebildet, das nach weitercr Entwisserung geeigneten Trocken-
cinrichtungen zugefithrt wird. Danach wird also cine anfinglich formlose Masse (Sus-
pension) auf nassem Wege verformt, d.h. in einc Form gebracht. Dic Arbeitsweise der
Maschine kann somit als ein Formungsvorgang bezeichnet werden.

Mit Riicksicht hieraufvertritt das Amt die AufTassung, das Wort « Hydroformer», das
nichts anderes als «hydraulischer Former» bedeute, sei bloBe Beschaffenheitsangabe.

Die Beschwerdeftihrerin macht demgegeniiber geltend, « Hydroformer» sei ein reines
Phantasiewort, das wedcr allgemein noch in der Vliesfabrikation cine bestimmte Bedeu-
tung besitze und dahcer nicht als Hinweis auf die Bescha{lenheit der Maschinc oder des mit
diescr hergestellten fertigen Produktes aufgefaB3t werden kénne.

4. «Hydrow, der erstc Bestandteil der streitigen Marke, stammt aus dem Griechischen
(hydro == Wasscr). In Verbindung mit andern Worten gebraucht, weist er stets auf
Lchren, Vorginge, Eigenschafien oder Vorrichtungen hin, die sich auf das nasse Element
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beziehcn oder mit Flussigkeiten arbeiten (vgl. Wanric, Das grofic deutsche Wérterbuch,
1967; Luecer, Lexikon der Technik, 1967; Hover-KREUTER, Technologisches Worter-
buch, 1932 ; Mever, Handbuch dcr Technik, 1964; Le Grann Laroussg, 1962 ; CASSELS
German & English Dictionary, 1962). Danach ist «Hydro» cin Wort, das in allen tech-
nischen Gebicten und verschiedencn Sprachen, insbesondere der deutschen, franzési-
schen und englischen, gebraucht wird. Es darf dahcr angenommen werdcen, dal3 seine
Bedeutung einem durchschnittlich gebildeten Fachmann bekannt ist, insbesonderce cinem
Fachmann fir Maschinen, die mit Flissigkeiten arbeiten.

Der zweite Bestandteil, «former», ist cine Substantivierung des Verbs «formen». Im
allgemcinen weist eine solche Wortbildung auf cine Person hin, dic dic betreffende "1atig-
keit ausiibt. Es 1st jedoch in der technischen Fachsprache durchaus tiblich, substanti-
vierte Titigkeitsworter zu verwenden, um damit Vorrichtungen, Werkzeuge oder
Maschinen zu bezeichnen, so z.B. «Dreher» fiir Drehereicinrichtung, «Fraser» fur
Fraswerkzeug (LUEGER op.cit.), ferner « Bohrer» fur ein Bohrwerkzeug, «Heber» fir
cine hydraulische Hebevorrichtung u. a. m. Es licgt daher auch nahe, eine Maschine zur
Durchfithrung eincs Formungsvorgangs als Former zu bezeichnen. Der achmann, der
mit der Maschine der Beschwerdefithrerin zu tun hat, wird ohnc welteres von dicsem
Begrifl auf den cerwihnten Arbceitsvorgang schlicBen.

Die Beschwerdefiihrerin wendet ein, die Wortkombination «Hydroformer» sci kein
feststehendcr Begrifl'in der Herstellung von Kunststoff-Vlicsen. Das Amt anerkennt dies,
weist aber mit Recht daraufhin, dafl diecse Wortzusammensetzung in andern technischen
Gebieten verwendet wird, um Verformungsvorgiange zu bezeichnen. So gibt es den
Begrifl « Hydroformverfahren» fir die Blechformung auf hydraulischem Wege (LUEGER,
op.cit.) sowie den Begriff « Hydroforming» bei der Gewinnung aromatischer Stoffver-
bindungen (MEYER, op. cit.). Ebenso spricht man von «hydroelcktrischer Umformung»
bei der Erzeugung von Elekiroschockwellen (LUEGER, op. cit.). Ferner zeigen Begriffe wic
«Hydrokompressor», «Hydrogetricbe», «Hydromotor», «Hydropumpe» u.a., dal
Wortkombinationen, dic sich aus dem Bestandteil « Hydro» und einem dic Funktions-
weise ciner Maschine bezeichnenden Wort zusammensctzen, in der Technik ganz all-
gcmein gebriuchlich sind, um Maschinen zu bezeichnen, welche hydraulisch oder in
andcrer Weisc unter Zuhilfenahme von Flussigkeiten arbeiten.

Das Wort «Hydroformer» cnthélt zwar nicht gecradezu den Warennamen. Es ist
aber einc auf der Hand liegende Wortbildung, die fiir den Fachmann ohne weiteres auf
die Funktionsweisc der damit bezeichneten Maschine hinweist. Das gentigt, um die
Bezeichnung zur Beschaffenhelitsangabe zu machen (vgl. BGE 36 11 445 betr. die Marke
«Haematogen»; 80 II 176 betr. dic Marke «Clip»; nicht verdffentlichtes Urteil der
1. Zivilabteilung vom 12. Juni 1968 1. S. Wilhelm Keller KG betr. dic Marke «Oilpress».

MSehG Art. 14 Ans. 1 Ziff. 2

Dic Bezeichnung « Herzegowina» ist eine echie geographische Herkunftsbezeich-
nung, die auf das gleichnamige Gebiet in Jugoslawien hinweist. Sie wirkt irre-
fiihrend fiir einen nicht in der Herzegowina oder zumindest in Jugoslawuen (sondern
i.c. in Osterreich) hergestellten Slivowitz-Branniwein.

Zum Bedeutungsinhalt (Sachbezeichnung oder geographische Herkunftsangabe )
der Branntweinbezeichnung « Slivowilz».
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La dénomination « Herzegowina» est une véritable indication de provenance géo-
graphique qui se référe a la région du méme nom située en Yougoslavie. Elle est
trompeuse lorsqu’elle s’applique a une eau-de-vie « Slivowitz» qui n’est pas fabri-
quée en Herzégovine ou toul au moins pas en Yougoslavie (mars en Autriche ).
Signification (appellation générique ou indication de provenance géographique )
de la dénomination «Shvowitz» pour une eau-de-vie.

BGE 951 472f. und PMMBI 1969 1 53f., Auszug aus dem Urteil der
I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 8. Juli 1969 1. S. Bauer gegen
Eidgenéssisches Amt fir geistiges Eigentum.

Franz Baucr, Graz (Osterreich), hinterlegte am 4. Mirz 1968 beim internationalen
Biro zum Schutz des gcwerblichen Eigentums die internationale Wort-/Bild-Marke
Nr. 342766 osterreichischen Ursprungs fiir «Slivowitz fabriqué de prunes d’origine
jougoslave et autrichienne». Dic Marke ist in den Farben Rot, Blau, Weil3 und Gold
gehalten und stellt einc siegeldhnliche Etikette dar, in der von oben nach unten gelcsen
die Bezcichnungen: «t HERZEGOWINA», « ALT ECHT SLIVOWITZ», «45 Vol. 9% »,
«GroBdcstilleric BAUER Graz», « OSTERREICHISCHES ERZEUGNIS » enthalten
sind.

Am 11.Fcbruar 1969 verweigerte das Eidgendssischc Amt fiir geistiges Eigentum
dicscr Marke den Schutz fiir das Gebict der Schweiz, weil sic den falschen Eindruck
erwecke, das Erzcugnis stamme aus Jugoslawien. Daran dndere die fast unleserliche
Angabe «osterreichisches Erzeugnis» nichts, weshalb dic Marke tiuschend sei und gegen
dic guten Sitten verstol3e.

Der Markeninhabcr fithrt gegen dicsen Entscheid Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Er beantragt, die Schutzverwcigerung aufzuheben, die Marke zuzulassen; eventuell
unter Einschriankung des Warenverzeichnisses auf «nach jugoslawischer Art hergestcllter
Slivowitz aus jugoslawischcn Zwetschgen».

Aus den Erwdgungen des Bundesgerichis:

2. Nach Art.6 1it. B Zifl. 3 PVU in Verbindung mit Art.5 MMA diirfen Marken zu-
riickgewiesen werden, welche gegen die guten Sitten oder gegen die 6ffentliche Ordnung
verstoBen, namentlich solche, die gecignet sind, das Publikum zu tduschen. Die Pariser
Verbandsiibereinkunft betrachtet daher gleich wie die schweizerische Rechtsprechung
zu Art. 14 Abs. 1 Ziff.2 MSchG einc Marke als sittenwidrig, wenn sic geeignet ist, den
Kiufer in irgendeiner Hinsicht irrezufiithren, insbesondere ihn tiber die Beschaffenheit
der Ware zu tduschen. Eine Marke ist daher unzulissig, wenn sic geographische An-
gaben enthilt, die zur Annahme verleiten kénnten, die Ware stamme aus dem Land, auf
das die Angabe hinweist, obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft. Anders verhilt es
sich nur, wenn die geographische Angabe offensichtlich bloBen Phantasiecharakter hat
und nicht als Herkunftsbezeichnung aufgefal3t werden kann (vgl. BGE 93 I 571 Erw.3
und dort angefithrte Entscheide, 93 I 579 Erw.2). Aullerdem sind, da es sich um cinen
Branntwein handelt, dic cinschldgigen Bestimmungen der Verordnung vom 26. Mai 1936
iiber den Verkchr mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenstinden (LMV) mafgebend.
So sind nach Art. 15 LMYV fiir Lebensmittel verwendete Bezeichnungen, Angaben, Ab-
bildungen, Packungcen und Packungsaufschriften sowie Arten der Aufmachung unter-
sagt, dic u.a. zur Tduschung iiber die Herkunft der Warcn geeignet sind. Art. 402 Abs. 1
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LMV verlangt sodann, dafl Branntweine und Likére mit ciner bestimmten Ursprungs-
bezcichnung (z. B. Jamaika-Rum, Fernet-Milano, hollandische Likére usw.) aus dem
angegcbenen Ursprungsgebiet eingefiihrte Erzecugnisse sein miissen.

3. Der Beschwerdefihrer ist der Ansicht, der Durchschnittsschweizer fasse das Wort
«Herzcgowina» nicht als Hinweis auf ecin bestimmtes Gebicet, sondern als Phantasie-
bezeichnung auf, die unwillkirlich an «Herzog», « Herzogtum» oder «fur das Herzog-
tum bestimmt» erinnere und damit den Eindruck eines Erzeugnisses von besonderer
Gilite erwecke.

Das trifft nicht zu. Die Herzegowina gehért zu den sechs sozialistischen Republiken
Jugoslawiens und wird heute unter dem Doppelnamen «Bosnien und Hcrzegowina»
bezcichnet. Sic erstrecktsich iber eine Flache von 51 129 km? und hat iiber drei Millionen
Einwohner. Eng mit ithrem Namen verbunden ist jener der Hauptstadt Sarajewo, wo
durch dic Ermordung des osterrcichischen Thronfolgers Franz Ferdinand der crste
Weltkrieg ausgelost wurde. Angcsichts der Bedeutung dieses historischen Ereignisses
diirfte dic Herzegowina cinem groflen Teil der Schweizer, insbesondere der dlteren
Generation, bekannt sein. Ferner ist zu berticksichtigen, daf3 Jugoslawien seit einigen
Jahren dem westlichen Tourismus offen steht. Zahlreiche schweizerische Reisebiiros
werben {iir Ferienaufenthalte in Jugoslawien und organisieren Rceisen nach diesem Land.
Einc nicht unbedeutende Anzahl Schwecizer diirften daher Jugoslawien und die Herze-
gowina aus eigener Erfahrung kennen. Die Bezeichnung «Herzegowina» ist daher als
echte geographische Herkunftsbezeichnung zu verstehen. Sic erweckt beim Kaufer den
irrigen Eindruck, der vom Beschwerdefithrer hergestellte Slivowitz stammec aus der
Herzegowina oder zumindest aus Jugoslawicn.

Entgegen der Auflfassung des Beschwerdefiihrers triflt es nicht zu, daf3 die Bezcich-
nung «Herzegowina» in der Marke unauflillig angebracht sei. Zwar ist das Wort
«Slivowitz» wegen der GroBe der Schrift, der weillen, auf tiefblaucm Grund angebrach-
ten Buchstaben der auffilligstc Wortbestandteil der Marke. Trotzdem ragt das ebenfalls
in Weif}, auf goldfarbenem Grund angebrachte Wort «Herzegowina» aus dem Gesamt-
bild immer noch deutlich hervor, wihrend die mit wesentlich kleinern, roten und blauen
Buchstaben geschricbencn Bezeichnungen «Graz» und «osterreichisches Erzeugnis»
kaum in Erscheinung trcten.

Auch die Berufung auf BGE 76 1T 172 hilft dem Beschwerdefithrer nicht. Bei der im
betreflenden Entscheid zum Vergleich mit der Marke «Big Ben» herangezogenen Marke
«Westminstcr» handelte es sich — im Gegensatz zum vorliegenden Fall — nicht um die
Zulassigkeit einer ncuen, sondcrn um die Erncuerung eincr in der Schweiz eingefiithrten
Marke. Der Beschwerdefithrer kann daher nichts daraus ableiten, daB3 das Bundcs-
gericht die Meinung vertrat, die der Marke « Westminster» beigefiigte Angabe «produit
suissc» schlieBe die Vermutung iiber die englische Herkunft des Erzeugnisses und damit
die Tauschungsgefahr aus. Im iibrigen wurdc die Frage offen gelassen, ob nach den da-
mals hcrrschenden Anschauungen die Voraussetzungen fiir die erstmalige Eintragung
dieser Marke erfiillt waren. Zu Unrecht beruft sich sodann der Beschwerdefiihrer darauf,
daf3 das Bundesgcricht (vgl. BGE 89 I 296 Erw. 6) mit Bezug auf die Zigarettenmarken
«Boston» und «Broadway» die Tduschungsgefahr wegen der ausdriicklichen Angabe
verneinte, sie seien bestimmt fiir «tabac a fumer, fabriqué en ou sous application de
tabacs américains» bzw. fir «aus amerikanischen Tabaken hergestellte Zigaretten».
Art.402 Abs.l LMV verlangt, wie erwihnt, dafl Branntweine mit einer bestimmten
Ursprungsbezeichnung aus dem angegebenen Ursprungsgebict eingefiihrte Erzeugnisse
sein mussen. Denn ihre Giite hangt nicht nur vom Ursprung des Rohstoffes, sondern
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auch vom Ort der Herstellung ab (vgl. TRoLLER, Immaterialgiiterrecht I, 2. Aufl. 1968,
S.385).

Dcr Beschwerdefithrer behauptet, die Bezeichnung «Slivowitz» sei wie « Cognac»
und « Whisky» eine Sachbezcichnung fir einen bestimmten Branntwein. Wie c¢s sich mit
dicsen zum Vergleich herangezogenen Erzeugnissen verhilt, ist hier nicht zu entscheiden.
Jedenfalls trifft die Bchauptung fiir « Cognac» nicht zu, weil damit nach Art. 393 Abs. 1
lit.c LMV nur Erzeugnisse franzdsischer Herkunft bezeichnet werden diirfen, denen die
Gesetzgebung des Ursprungslandes das Recht aufdicse Herkunfisbezeichnung zuerkennt.

Der vom slawischen «sliva» (Zwetschgen) abgeleitete Ausdruck Slivowitz ist die
Bezeichnung fiir eincn urspriinglich in Jugoslawicn hergestellten Pflaumenbranntwein.
Dieser wird auBerdem in Polen, Ungarn und der Tschechoslowakel hergestellt. Trotzdem
hat sich der Ausdruck «Slivowitz» nach einer vom Eidgendssischen Amt fir geistiges
Eigentum beim Eidgenéssischen Gesundheitsamt und beim Verband des schweizerischen
Spirituoscngewerbes eingeholten Auskunft in der Schweiz nicht zu einer Sachbezeich-
nung entwickelt, sondern cr wird vom Kéaufer als Herkunftsbezeichnung fir einen vor-
wicgend in Jugoslawicn destillierten Pflaumenbranntwein verstanden. Der Hinwels
«alt echt» verstarkt in Verbindung mit der geographischen Bezeichnung « Herzego-
wina» den Eindruck, das Erzeugnis des Beschwerdefiihrers stamme aus Jugoslawien. Ob
die T4uschungsgefahr durch die Verwendung der Farben der jugoslawischen Staats-
flagge noch erhoht wird, wic das Amt geltend macht, kann unter diescn Umstanden
offen bleiben.

MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2

Im Verkehr noch nicht gebrauchliche Ausdriicke schliefen thre Wiirdigung als
Gemetngul nicht aus, wenn thr Sinn fiir die Kreise, an die sie sich richten, auf der
Hand liegt.

« Synchrobelt» ist fiir Treibriemen und Forderbinder Beschaffenheitsangabe.

Les expressions qui ne sont pas encore employées usuellement dans le commerce pewvent
étre considérées comme étant du domaine public lorsque leur sens est évident pour
ceux & qut elles sont destinées.

«Synchrobelts est une signe descriptif pour désigner des courrotes de transmission
et des bandes transporteuses.

BGE 95 1 477f. und PMMBI 1969 I 48 und JT 1969 I 629 (résumé),
Urteil der I. Zivilabteilung des Bundesgerichtes vom 8. Juli 1969 i.8S.
Continental Gummi-Werke AG gegen Eidgendssisches Amt fiir geisti-
ges Eigentum.

Aus den Erwdgungen des Bundesgerichts:

2. Der Bestandtcil «belt» der Marke Synchrobelt der Beschwerdefiithrerin ist eine
Sachbezeichnung. Lr gehort der englischen Sprache an und bedeutet Riemen, Treib-
riemen, Gurt, Giirtel, Férderband (Hoyver-KrruTer, Technological Dictionary, 1944
HarraP’s Standart French and English Dictionary, 1955; CasseL’s German and English
Dictionary, 1962; LancenscHEIDT’s Encyclopacdic Dictionary, 1961; W.GoOEDECKE,
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Dictionary of electrical cnginecring, 1967). Hievon geht auch dic vom Biiro des intcr-
nationalen Verbandes zum Schutze des gewerblichen Eigentums herausgegebene «Inter-
nationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fiir Fabrik- und Handelsmar-
ken» aus (vgl. verschiedene den Bestandteil Gurte, Giirtel, Riemen oder courroies auf-
weisende Warenbezeichnungen, die im Englischen den Ausdruck belt enthalten).
Gleicher Auffassung sind die Hinterleger verschiedener schweizerischer Fabrik- oder
Handelsmarken, dic fir Treibricmen, Gurten, Girtel, Forderbander und dgl. bestimmt
sind und die Silbe belt aufweisen (z.B. die Wort-/Bildmarke The Teon Belt und die
Wortmarken Durabclt, Polybelt, Optibelt, Simplabelt, Vertibelt, Mobelt, Interbelt,
Dynabeclt, Ari-Belt). Dic Beschwerdefiihrerin bestreitet denn auch den erwahnten Sinn
der Wortces belt nicht, sondern macht nur geltend, er sei dem Durchschnittskdufer ihrer
Ware nicht geldufig. Das trifft indessen nicht zu. Treibriemen und Férderbander werden
vorwicgend von Fachleuten der Maschinenindustric und ithren Abnehmern benétigt.
Dieser Kundschaft sind Fachausdriicke, auch wenn sic aus dem Englischen stammen,
bekannt. Es licgt denn auch auf der Hand, daB die Beschwerdefiihrerin durch den Mar-
kenbestandtcil belt nicht einen Phantasienamen vortragen, sondern die Gattung der
angebotenen Warce kennzeichnen will.

Der Ausdruck «synchro» sodann entspricht dem aus dem gricchischen «syn» (gleich)
und «chronos» (die Zeit) abgeleiteten Worte synchron (franzésisch synchrone; englisch
synchronous), welches bedeutet, dal3 zwel Vorgéange sich in der gleichen Zeit abspiclen
(Grosser BrockHAaus, 1957; Granp Larousse, 1964; Rosert, Dictionnaire alphabéti-
que et analogique de la langue francaisc, 1964; Hover-KREUTER, Technological
Dictionary, 1964; WEBsTER’s New World Dictionary, 1964 ; LancenscHEIDT’s Encyclo-
paedic Dictionary, 1962). Dal} der letzte Buchstabe von «synchron» in «synchro» weg-
gclassen ist, dndert am Sinne nichts. In gewissen zusammengesetzten Wortern pflegt
dieser Buchstabe des Wohlklanges wegen unterdriickt zu werden, z. B. in «Synchrotron»
(GrossEr Brockuaus, 1957; Granp Larousse, 1964), «synchromachine» (GRAND
Larousse, 1964) und «synchroscope» (WEBsSTER’s New World Dictionary, 1964).

Dic Marke Synchrobeclt als Ganzes weist demnach auf eine Eigenschaft der Treib-
ricmen und Férderbander hin, fir die sic bestimmt ist. Sie hat den Sinn, bei Verwendung
dieser Riemen oder Biander licfen die antreibende und die angetricbene Welle synchron,
d.h. die Drchungen der crsteren wiirden ohne jeglichen auf ein Gleiten des Riemens oder
Bandes zuriickzufithrenden Zcitverlust im gewiinschten Verhiltnis (z.B. 1:1 oder 2:1)
auf die angetriebence Welle iibertragen. Das Wort Synchrobelt ist somit als Aussage iiber
cine Eigenschaft der Ware Gemeingut und daher als Marke nicht zuléssig.

DaB die Beschwcrdefithrerin dieses Zeichen nicht fiir Ricmengetriebe, sondern fir
Treibriemen und Forderbinder beansprucht, ist unerheblich. Die Synchronisicrung des
Getriebes soll durch die Riemen und Bédnder erméglicht werden, und auf diese Eigen-
schaft der Erzeugnisse der Beschwerdefithrerin weist das Wort Synchrobelt hin, Um
seinen Sinn zu erfassen, bedarf man nicht der Phantasic oder der Gedankenverbindung,
wic es in gewissen von der Beschwerdefithrerin angcerufenen anderen Fallen (BGE 79 11
101 Erw.2, 84 11 431 Erw. 3) zutraf.

Eskommt auch nicht daraufan, daf3 der Ausdruck Synchrobeltim Verkehr noch nicht
gebriuchlich ist. Die Neuheit eines Wortes schlieBt seine Wiirdigung als Gemeingut
nicht aus, wenn scin Sinn fiir dic Kreise, an die es sich richtet, auf der Hand licgt, was
namentlich dann zutrifft, wenn es, wic im vorliegenden Falle, aus bereits bekannten
Teilen zusammengesctzt ist (BGE 80 II 176 Erw.3 [Marke Clip] und Entscheid der
1. Zivilabteilung vom 12.Mai 1969 1.S. J. M. Voith GmbH [Marke Hydroformer]).
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MSchG Art. 14 Abs. 1 Ziff.2

Die Bezeichnung « Pilsen», « Pilsener», « Pils» . d. sind fiir Brauereierzeugnisse
als Angaben iiber die Herkunft der Erzeugnisse aus der Tschechoslowakel aufzu-
Sassen. Ste kinnen daher als Markenbestandteil nur zugelassen werden, wenn die
Marke fiir tschechoslowakische Erzeugnisse bestimmt ist.

Le sens d’indications de provenance de marchandises d’origine tchéchoslovague doit
étre reconnu aux dénominations «Pilsen», «Pilsener», «Pils», notamment,
désignant des produits de brasserie. Elles ne peuvent en conséquence étre admises
comme élément de marque que lorsque celle-ci est destinée @ des produits ichécoslo-
vaques.

PMMBI 1970 I 8, Auskunft der Markenabteilung des Eidgendssischen
Amtes fiir geistiges Eigentum vom 3. Februar 1970.

Zur Frage, ob in der Schweiz die Bezeichnungen «Pilsen», «Pilscner», «Pils» u. 4.
als geographische Herkunftsangaben oder als Angabe tiber die Beschaffenheit bestimmtcr
Brauereierzcugnisse zu werten sind, nimmt das Amt wie folgt Stellung:

Es ist bekannt, dal3 einzelne Linder, wie z.B. Holland, die Bezeichnung «Pilsener »
als Sachbezeichnung fiir ein Bier bestimmter Art haltcn. In der Schweiz sind die Ver-
hiltnisse insoweit anders, als unser Land sich durch eine ausdriickliche Bestimmung in
einem Handelsvertrag vom 16. Februar 1927 (Bereinigte Sammlung der Bundesgesetze,
Band 14, S.610)/24.November 1953 (Amtlichc Sammlung der Bundesgesetze 1954,
S.735) mitder Tschechoslowakei verpflichtet hat, daf3 «unter Bezcichnungen, in welchen
das Wort «Pilsen» («Plzen») in irgendeiner Form oder Zusammensctzung verwendet
wird, in der Schweiz nur Bier in den Handel kommen oder ausgeschenkt werden darf,
welches in der Stadt Plzen (Pilsen) in Béhmen hergestellt worden ist.»

Mit dem Inkrafttrcten des neuen Zolltarifs auf den 1.Januar 1960, ist indessen das
genannte Handelsabkommen aufgehoben worden. Daf3 aber aufgrund der erwdhnten
internationalen Verpflichtungen unter Bezeichnungen wie «Pilsener», «Pils» oder der-
gleichen in der Schweiz nur Bier aus Pilsen in den Verkehr gelangen durfte, hat dazu
gefiihrt, dafl diese Bezeichnungen in der Schweiz jedenfalls bis zum genannten Zeitpunkt
ihren Charakter als Herkunfisbezeichnung behalten haben. DaB sie diesen Charakter
inzwischen verloren haben und sich auch in der Schweiz als Sachbezeichnungen fir ein
Bier besonderer Art umgewandclt haben, ist unscres Erachtens kaum anzunehmen.
Solange die fraglichen Bezeichnungen auch nur von einem Teil der schweizerischen
Verkehrskreise, vor allem von den schwcizerischen Konsumenten, als Herkunftsbezeich-
nung betrachtet werden, sind siefiir das ganze Gebiet der Schweiz als solche zu behandeln
(vgl. BGE 60 II 254). Jedenfalls wird hicr nur der ordentliche Richter maBgebend zu
entscheiden haben, und hcute noch ist uns kein schweizcrisches Gerichtsurteil bekannt,
das sich in erwidhntem Sinne ausgesprochen hitte.

Wenn dic Bezeichnungen «Pilsener», «Pils» und dergleichen in der Schweiz immer
noch als Herkunftsbezeichnungen zu gelten haben, so diirfen sie fiir Bicr, das nicht in
Pilsen hergestellt wird, auch dann nicht verwendet werden, wenn sie von Zusidtzen wie
den Namen der hergestellten Brauereien begleitet sind. Im schon erwédhnten Entscheid
hat das Bundesgericht erklirt, da3 die Marke eines andcern auch mit Zusitzen wie Typ,
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Genrc, Fagon, System, Ersatz oder dergleichen nicht verwendet werden darf. Solche
Zusitze werden crfahrungsgemil vom kaufenden Publikum nicht immer gentigend
beachtet; sic seien vor allem auch deswegen zu untersagen, weil sie gerade die Umwand-
lung des geschiitzten Zeichens zu einem (reien Zeichen fordern. Diese Erwagungen
gelten sowohl fiir Marken als auch fir Herkunftsbezeichnungen (vgl. BGE 60 1T 256,
Erw.3).

Aus dem Gesagten geht hervor, dal3 wir ¢in Zeichen in Verbindung mit den Bezcich-
nungen «Pilsencr», «Pils» und dergleichen auf den Namen ciner schweizerischen
Brauerei nur als Handelsmarke fiir «Brauereicrzeugnisse tschechischer Herkunft» zur
Eintragung zulassen wiirden.

Bckanntlich haben in den letzten Jahren verschiedene Staaten unter sich zweiseitige
Vertrage zum Schutz von Herkunftsangaben und andcren geographischen Bezeich-
nungen abgeschlossen. Ferner ist auch das Lissaboner Abkommen tiber die internationale
Registrierung von Ursprungsbezcichnungen zu crwihnen, dem verschiedene Staaten
(nicht aber dic Schweiz) beigetreten sind. Dic staatsvertraglichen Entwicklungen der
letzten Jahre zeigen klar, da3 dem Schutz von Herkunftsangaben heute cin immer gro3e-
res Gewicht beigemessen wird. Vor allem in den bilateralen Vereinbarungen ist man
bestrebt, die «Siinden der Vergangenheit» zu beseiligen und verwisserten Herkunfts-
bezcichnungen thren urspriinglichen Schutz zurickzugeben. Auch dics veranlafit uns,
in der Frage «Pilsener» und «Pils» heute wie damals cinen strengen Standpunkt cinzu-
nehmen. Bezeichnend ist auch, dal3 die Tschechoslowakei im Rahmen des erwidhnten
Lissaboner Abkommens in mchreren Staaten mit Erfolg dic Bezeichnungen «Pilsener»
und «Pils» als Ursprungsbezeichnungen schiitzen konnte. Indicsem Sinne laf3t sich auch
sagen, dal} das Lissaboner Abkommen einen gewissen Einflufl auf unsecre Praxis ausiibt,
wenn ¢s darum geht, zu beurteilen, ob einc Bezeichnung als Herkunftshinweis zu betrach-
ten ist.

Wir sind auch tiberzeugt, dal3 unsere Praxis klar auf die Rechtsprechung des Bundes-
gerichtes, das in der Frage tduschender Herkunftsangaben cinen strengen Standpunkt
cinnimmt, ausgerichtet ist.

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

Der Kliger kann sich gleichzeitig auf Verletzung der Marke und auf unlauteren
Wetthewerb berufen.

Das MSchG will den Markeninhaber vor Handlungen schiitzen, durch die das
Publikum iiber die Herkunft der Ware getiuscht werden kann. Ob eine Tiu-
schungsgefahr vorliege, ist eine Rechtsfrage.

Wann ist eine solche Gefahr anzunehmen und wie ist sie zu beurteilen ? Fall von
zwel Ligarettenpackungen, in dem die Gefahr einer Tdauschung verneint wurde;
Bedeutung der Farbe und des Wortes « Super».

Das UWG schliefit die Benutzung von Leistungs- und Avbeitsergebnissen eines
andern nicht aus.

Wieweit schlieft fehlende Verwechselbarkeit von Marken unlauteren Welthewerb

aus?
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In welchem Mape 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 cumulalivemenl la violation de la marque et la con-
currence déloyale.

La LMF tend & garantir le titulaire de la marque des actes propres a induire le
public en errveur sur la provenance de la marchandise. L’existence d’un danger
d’erveur pose une question de droil.

Quand y a-1-1l danger derreur et comment en juge-i-on? Danger d’erreur exclu
dans le cas de deux emballages de cigarettes; imporiance de la couleur et du mot
«super».

La LCD n’exclul pas U'utilisation des résultals des efforts et du travail &’ autrui.
Dans quelle mesure I’absence d’un risque de confusion par rapport & la marque
exclut-elle la concurrence déloyale ?

En matiére de concurrence déloyale, dans quelle mesure faut-il tenir compte de
Uintention d’imiter ? I «imilalion systématique» peut-elle étre invoguée en droit
suisse? Question laissée ouverte.

BGE 95 11 461f. und Sem. Jud. 1970. 231 [ Urteil der L. Zivilabteilung
vom 6. Mai 19691.S. F. J.Burrus & Cic. gegen Société anonyme Laurcns-
Le Khédive extension suisse.

A. Dcpuis plus de cinquantc ans, la maison F. J.Burrus et Cie fabrique
des cigarcttes de maryland appelées «Parisicnnes». A partir de Pannée
1958, ces cigarettes, venducs jusqu’alors dans un paquet jaune, recurent
un emballage nouveau, cn forme de parallélipipéde rectangle de couleur
rouge, dont les deux grandes faces portent, dans leur quart inférieur, unc
bande or, bordéc dc blanc, ou est inscrit le mot «super» cn capitales hau-
tes, de coulcur blanche. Au-dessus dc cette bande figure, en capitales du
méme type, mais plus grandes, le nom «Parisiennes» ¢t, plus haut encore,
un écusson blanc, ol est dessiné, en traits d’or, un lion tenant un cadre
avec, en monogramme, les initiales «F. J. B.».

Le 17 février 1961, la maison Burrus ct Cic a fait enregistrer, sous le
numéro 184670, unc marque de fabrique et de commerce qui représente,
cn noir et blanc, la grande face du nouvel emballage, déerite ci-dessus avec,
en dessous, la mention suivante: « La marque est exécutée en rouge, blanc
et or».

La S.A. Ed. Laurens-Le Khédive extension suissc emploie, depuis long-
temps, la marque « Stella» pour des cigarettes de maryland, qu’elle vendait
tout d’abord dans un emballage jaune. A partir de 'année 1964, elle a
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adopté, pour ces cigarcttes, un emballage de mémce forme que celui des
Parisienncs et rouge foncé avec de fines rayures d’unc teinte plus claire.
Une bandc blanche, ot figure, a droite, le mot « Supcer» en capitaleslarges,
de coulcur or, traverse la grande face du paquct dans le haut de sa moitié
inléricure. Au basde cette motitié, adroite, un timbre en lignes dordées porte,
sur son pourtour, I'inscription «Maryland sélectionné» ct, sur unc bande
médiane, lc mot «Filtre». Enfin, au-dessus de la bandce blanche, le mot
«Stella» se détache en lettres blanches, sensiblement plus hautes que lar-
ges. Le S est une capitale du méme type, mais dont le corps, beaucoup plus
¢lancé que cclui des autres caractéres, le dépasse vers le haut et vers le bas.
Dec ce coté-ci, il empicte sur la bande blanche et s’y trouve imprimé cn
rouge. Tout prés de son bord supéricur, le paquet est encore orné d’une
étroite bandc dorée.

B. Devant la Cour dc justice de Geneve, la maison Burrus et Cic a ouvert
action contre la S.A. Ed.Laurcns-Le Khédive cxtension suisse. Elle de-
mandait 4 la cour de prononcer que 'utilisation du nouvel emballage rouge
vif par la défendercsse pour la vente des cigarettes Stella constituait d’unc
part une atteintc a la marque n° 184670 et, d’autre part, un actc de con-
currence déloyale. Elle demandait en conséquence que 'on interdisc a la
défenderesse de mettre en circulation des cigarcttes Stella sous le nouvel
emballage rouge et de fairc aucune publicité reproduisant cet emballage ;
dc plus que I'on ordonne a la défenderesse de retirer du marché tous ces
cmballages avec un délai péremptoire assorti d’unc astreinte de 1000 fr. par
jour; que 'on condamnc enfin la défendercsse au paiement d’une indem-
nité d’un franc a titre de dommages-intéréts ct a la publication du disposi-
tif dc Parrét a ses frais dans dix journaux suisscs choisis par la demanderesse.

LaCourdcjusticc de Genévea déboutéla demanderesse de toutes ses con-
clusions. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours ct confirmé 'arrét attaqué.

Extrait des considérations:

II. La demande_fondée sur le droit a la marque

1. Sclon Part.24 lit.a LMF, le titulaire d’une marque peut poursuivre par la voic
civile quiconquc a contrefait sa marque ou ’a imitée de fagon a induire lc public en erreur.
Selon la jurisprudence constante, cctte disposition tend 4 garantir le titulaire de la marque
des actes propres a induire le public cn erreur sur la provenance de la marchandise
(RO 8611277, 7811 172, 1it.d ctles arréts cités). Il s’agitla d’unc question de droit, dont
le Tribunal fédéral connail librement (cn matierc de raisons de commerce, v. RO 82 11
154; 88 II 35 consid. III, 1a).

Sclon I’art.24 lit.a LMPF, le danger d’erreur sur la provenance d’unc marchandise
existe lorsqu’on peut confondre les deux signes mis en cause. Pour en juger, on tiendra
compte de 'impression d’ensemble que les deux signes susciteront dans la mémoire du
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dernier acquéreur ct, plus précisément, de I"achetcur moyen (RO 92 1T 275 consid. 3;
93 11 426 consid.2 ct les arréts cités). Etant donné que, la plupart du temps, lc dernier
acquéreur n’a pas simultanément les deux signes devant lui, on tiendra compte que le
souvenir a naturcllement quelque chose de vague ct fournit souvent unc image plus ou
moins imprécise; on prendra aussi en considération Pensemble des circonstances dans
lesquelles sc déroule ordinairement 1’achat des marchandises du mémec genre (RO 78 11
381; 87 I 37 lit. b; 93 11 265 consid. 3a, 427). S’agissant d’unc marquc a la fois verbale et
figurative, les ¢léments figuratifs seront en général prépondérants, car I'achetcur moyen
s’en souvient mieux que des mots, surtout de ccux qui désignent le titulaire de la marque
(RO 62 1T 333; 83 1T 222; 90 IV 175). Les acquéreurs d’articles courants, produits en
grandes quantités pour 'usage quotidien, les achétent sans y préter grandc attention de
sorte que, pour ces articles, surtout s’ils sont absolument du mémc genre, on appréciera de
fagon particuliérement stricte les possibilités de confusion (RO 88 IT 376 consid. 4; 90 T
50¢ et 263 consid. 3).

2. Si l'on s’en tient a impression d’ensemble, c’est lc mot «Parisiennes», surmonté
d’un écusson blanc tres visible, sur le paquct de la recourante, et le mot «Stella» souligné
par une asscz large bande blanche, sur le paquct de 'intimée, qui frappent ct doivent
frapper I’achetcur moyen. Sans doutc cet acheteur appartiendra-t-il, par son genre de
mémoire, a divers types. Mais, a cet égard aussi, il ne manquera pas, dans le cas normal,
de distinguer entre les deux emballages. Le mot «Parisiennes» évoque unc cigarette de
type frangais, ¢’cst-a-dire composée de tabacs foncés, par opposition aux tabacs blonds;
le mot «Stella», en revanche, n’évoque rien de précis, s’agissant de cigarettes; il cst de
pure fantaisie. Les caractéres qui ont servi a composer ces deux noms sont en outre si
différents que I’acheteur doué de mémoire visuelle nc manquera pas de les distinguer
aussitot. «Parisiennes» est composé en capitales allongées, «Stella» cst écrit avec une
majuscule trés élancée, qui dépasse largement le corps des minuscules qui la suivent; le
bas de cctte majuscule empiéte sur la bande blanche et, dans cctte partie, cst imprimé en
rouge. Ainsi la désignation «Stella» compose, avee la bande blanche qu’clle surmonte,
un enscmble nettement distinct de celul que la désignation «Parisicnnes» forme avec
le sceau blanc dont elle cst dominée. Soit comme vocables, soit comme signes figuratifs,
ils constituent essenticl de chacun des emballages et ont un pouvoir distinctif pour 'ache-
teur moyen. S’1l entend acquérir des «Parisicnnes super», il n’acceptera point d’autres
cigarettes dela partd’un vendeur; il saura choisir sa marqucs’il se trouve dans un magasin
a libre service ou devant un distributeur automatique.

Sans doute le fond rouge des deux emballages et les signes blancs qui y sont imprimés
leur conférent-ils une certaine similitude. Mais ce caractére ne réduit pas sensiblement la
force distinctive des éléments décrits plus haut. En clles-mémes, les couleurs peuvent
étre employées librement par chacun (RO 82 I1 352). Sans doute leur disposition et leur
combinaison avec les autres éléments de la marque peuvent-clles avoir un certain carac-
tere distinetif (RO 58 11 454). Mais il n’en va pas ainsi du fond rouge des deux cmballages
comparés en 'espéce. Depuis plusicurs anndées, le rouge cst entré dans 'usage pour des
paquects de cigarettes de maryland; il a ¢té adopté par plusieurs fabricants a partir de
Pannée 1957. F. J. Burrus et Cie en a fatt usage depuis le mois de mars de ’année 1958,
Ed.Laurens S.A. depuisle mois de mars de Pannée 1954 dans un emballage mi-parti rouge
et blanc, puis, dés le mois de févricr de Pannée 1957, dans ’emballage rouge avec une
bande blanche, déerit plus haut. Le rouge n’évoque du reste nullement, pour ’acheteur
moyen, le nom d’un fabricant, celui de la recourantc par exemple. Quand a la couleur
blanche, comme on I’a montré plus haut, clle est employée dans les signes qui, précisé-
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ment, excluent le risque de confusion. En particulier, les signes « Parisiennes» et «Stella»,
qui, vu leur aspect 4 la fois (iguratif et verbal, sont essentiels par leur force distinctive, cor-
respondent, la cour cantonale I’a constaté souverainement, a des désignations ancienncs
«bien connues du public comme appartcnant 4 des maisons différentes».

Dc méme, lc mot «super», bien qu’associ¢ depuis longtemps aux cigarcttes «Pari-
siennes» de Burrus, nc caractérisc pas cette marque. La recourante ne saurait y avoir un
droit exclusif. Il est d’un usage courant dans le commerce et la Cour de justice a constaté
que la maison Vautier fréres ct Cic S.A. vend, depuis ’année 1942, des cigarettes «Super
Marocaines filtre» et la maison Job des cigarettes « Algériennes Sup-Air». Quoi qu’en
dise la recourante, le mot «super» n’éveille pas, chez ’acheteur moyen, I’idée d’un pro-
ducteur particulier.

Enfin la bande transversale, qui se voit sur la partie inféricurc de I'un et 'autre em-
ballage, est couramment utilisée pour lcs cigarettes; elle I’est en particulicr pour les ciga-
rettes Alpha, comme I’a souverainement constaté la Cour de justice. Elle donne I'im-
pression qu’il s’agit d’un paquet bien fcrmé, qui protege cfficacement la marchandise.
Considérée dans I’cnsemble et a la différence de la place qu’elle occupe sur I’emballage
des «Parisicnncs», elle a une valeur distinctive dans ’emballage de I'intimée. De couleur
blanche comme les caractéres du mot «Stella», elle forme avec celui-ci une combinaison
caractéristiquc, comme on ’a montré plus haut.

3. La recourante allégue que la cour cantonale aurait violé la loi en ne donnant pas
suitc a des offres de preuve. Effectivement la jurisprudence a déduit de ’art. 8 CC un droit
4 faire la preuve des faits allégués. Mais ce droit est notamment subordonné a la condition
que les faits a prouver soient pertinents ct, cn quelque maniére, propres a former la con-
viction du juge (RO 80 IT 296s. ; 86 11 302 ; DescHENAUX, Lc titre préliminaire du Code
civil, § 22 VIII 2, dans le Traité de droit civil suisse, tome 11, 1).

La demandcresse avait premicrcment allégué, au cours de la procédure cantonale, que
le mot «super» s’était, par 'usage qu’elle en avait fait, identifié avec sa marque «Pari-
slennes». Sur ce point, elle avait offert, dans ses conclusions du 5 avril 1968, de prouvcr par
des témoignages que cette identification était acquise dans les milieux spécialisés comme
parmi les acheteurs. La Cour de justice a rejeté cette offre de preuve, parce que les cas
signalés par F. J.Burrus ct Cie ne pouvaicnt étre retenus. Il y a [4 une appréciation anti-
cipée des preuves (RO 84 IT 537) qui nc viole en rien le droit fédéral dés lors que la cour
genevoise a constaté souverainement que d’autres fabriques de cigarettes emploient le
mot «super», I'une d’clles depuis plus longtemps que la recourante clle-méme (v. ci-
dessus, consid. 2).

Il en va de méme pour offrc de prouver que de nombreuscs conlusions se sont déja
produites entre «Stella super» et «Parisienncs super». Car, méme si I'existence d’un
certain nombre de confusions était prouvée, il nc s’ensuivrait pas encore qu’un risque
notable exite pour acheteur moyen. L’appréciation de ce risque pose une question de

droit (RO 69 II 204s.).

1I1. La demande fondée sur la concurrence déloyale

1. La loi sur la concurrence déloyale interdit tout abus de la concurrcnce économique
résultant d’un procédé contrairc aux régles de la bonne foi (art. 1er al. 1) ; celui qui, par
un tel acte, cst atteint ou menacé dans sa clientéle, son crédit ou sa réputation profession-
nelle, ses affaires ou ses intéréts matéricls en général peut requérir du juge civil les mesures
de protection que prévoit cxpressément ’art.2 al. 1 LCD.
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Sclon Part. 1¢ral. 2 lit.d LCD, il est notamment contraire aux régles dc la bonne foi de
prendre des mesures destinées ou de naturc a faire naitrc une confusion avec les marchan-
dises ou 'entreprise d’autrui.

Dans la concurrence, toutcfois, les résultats des efforts ct du travail d’autrui, sous réserve
dela protection accordéc par des lois spéciales (brevets d’invention, marques de fabrique,
dessins et modelcs industricls), peuvent en principe étre imités par tout concurrent; cette
utilisation n’est pas contraire aux régles de la bonnce fol. Mémc st le résultat a cotité des
efforts et des frais, il ne s’ensuit pas qu’il constitue un bicn garanti par les regles de droit
qui régissent la concurrcnce (RO 87 IT 56).

2. Comme on I’a montré & propos de la marque déposée par la recourante, 'emballage
qu'utilisc Pintimée n’cst pas propre a faire naitre une confusion avec celul des cigarcttes
«Parisicnnes supcr». L’absence d’un risque de confusion par rapport & la marque n’ex-
clut toutcfois pas absolument la concurrence déloyale (RO 92 IT 264 consid. III, 1). Par
exemple le risque de confusion au sens de Part. 1er al. 2 lit,d LCD peut résulter d’éléments
qui ne sont pas compris dans la protection de la marque (RO 61 IT 386 consid. 3). Mais
lorsque, comme dans la présente espéce, la marque prétendument imitée comprend tous
les ¢léments de I’emballage contesté, on ne saurait tenir pour contraire aux régles de la
bonne foi ce quc la loi sur les marques de fabrique autorise (RO 73 11 136; 83 IT 223 con-
sid.4; 92 I1 265 consid.4b, 277 consid. 5).

3. Cependant la recourante alléguc cn outre qu’en tout cas les mesures d’imitation
prises par lintimée étaicnt «dcstinées» a fairc naitre une confusion avec scs cigarettes
«Parisicnnes». Lffectivement la cour cantonale a constaté que 'intimée avait cu l'in-
tention d’imiter 'emballage de la recourante. Mais, nonobstant les termes employés par
la loi, on ne saurait conclure dc la seule intention a 'existence d’un acte contraire aux
régles de la bonne foi. Pas plus que la faute, Pintention n’cst un élément constitutif de la
concurrence déloyale (RO 84 IT 456). Lc juge pourra cependant en tenir compte en ce
sens qu’elle Pinclinera a la sévérité lorsqu’il y a doute sur Iexistence d’un acte contraire
aux régles de la bonne foi (arrét précité). Toutefois, dans la présente cspece, un tel doute
est cxclu.

4. La recourante allégue avoir engagé, pendant des années, des frais considérables
pour fairc de la «Parisicnne supcr» unc marque renommée. «La comparaison des modi-
fications successives, dit-clle, apportée par 'unc ct IPautre partie a leurs emballages dé-
montrent qu’il y a cu chez Laurens volonté incontestable de profiter du succes des Pari-
siennes, c’est-a-dirc d’atteindre le public par les mémes moyens quc Burrus. »

Elle sc référe ici a ce que les autcurs et la jurisprudence, allemande cn particulicr,
appellent 'imitation systématique (ULMER, Das Recht des unlautcren Welttbewerbs in
den Mitglicdstaaten der Furopéischen Wirtschaftsgemeinschaft, I p.113, n° 173b; cf,,
sur le caractére systématique de certains actes de concurrence déloyale, v. BUreN, Kom-
mentar zum Bundesgesetz iiber den unlauteren Wettbewerb, p.8, 10 ct 62). Cette imi-
tation du conditionnement peut consister, selon la jurisprudence allemande, dans des
transformations successives par lesquelles un producteur rapproche peu a peu appa-
rcnce, le conditionnement donnés 4 sa marchandise de ccux qu’a adoptés un concurrent
ct exploite ainsi la bonne renommée de celui-ci (GRUR 1965, p.601; 1966, p. 30).

Point n’cst besoin, cependant, de rechercher si une jurisprudence semblable scrait justi-
fiée en droit suisse. Car, en’cspece Ic juge du fait n’a rien constaté qui prouverait une telle
actionsystématique ct répétée dans le temps, par laquelle Pintiméc aurait progressivement
imité la présentation de la marchandise vendue par la recourante. Ausurplus, 'imitation
ne serait pas contraire aux régles de la bonne fol, commec on ’a montré plus haut.



— 125 —

MSchG Art. 24 lit.a, UWG Art. ] Abs. ] und Abs.2 lit.d

Keine Verwechslungsgefahr, wegen ausreichender Verschiedenheit des Gesami-
eindrucks, zwischen der kombinierlen Worl | Bild-Marke « Tobler Mint» und dem
Ghnlich ausgestatteten Erzeugnis « Polar Menthe».

Verhdiltnis der markenrechtlichen zur wettbewerbsrechilichen Verwechselbarkeit.
Unlauterer Wettbewerb durch planmdfiges Heranschleichen an eine fremde Aus-
stattung ?

Il W’y a pas danger de confusion entre la marque « Tobler Mint», qui est une
marque combinée, & la fois verbale et figurative, et le produtt dénommé « Polar
Menthe» qui est pourvu d’un condilionnement semblable, car impression d’en-
semble de chacune de ces marques présente une différence suffisante.

Rapport, quant au risque de confusion, entre le drott des marques et celut de la con-
currence déloyale.

Le fait de conformer peu d peu et méthodiquement le conditionnement d’une mar-
chandise a4 celut d’un produit concurrent constitue-1-1l un acte de concurrence
déloyale ?

BGEO9SIT 191f.und JT 19691627 (résumé), Urtcil der . Zivilabteilung
vom I.April 1969 1.5. AG. Chocolat Tobler gegen Rast AG.

A. Dic Kldgerin, die AG Chocolat Tobler, Bern, hat am 26. Januar 1968
im schweizerischen Markenregister dic fiir Schokolade mit Pleflerminz-
Créme-Fiillung bestimmte Wort/Bildmarke Nr.229301 cintragen lassen,
fiir welche die Farben griin, weif, golden und braun beansprucht werdeu.
Die Grundfarbe der Marke ist grasgriin. Im linken Drittel sind drei facher-
artig angeordnete, braunc Schokoladctifclchen angebracht, von denen
cincs angeschnitten ist, so dafl dic weile Fillung sichtbar wird. Rechts
daneben stcht oben das Wort « Tobler» in der von der Kldgerin allgemein
verwendeten Schragschrift in Gold mit schwarzer Schattierung. Darunter
befindet sich dic Bezeichnung «Mint» in groflen, weilen, schwarz um-
randeten Druckbuchstaben. Uber den ganzen untern Rand der Marke
zicht sich eine Abbildung von unregelmiBig aulgehduften Eiswiirfeln hin.
Die Kldgerin verwendet die mit dieser Marke versehence Packung scit
Februar 1966.

Die seit dem 12.September 1966 im Handelsregister cingetragenc
Rast AG Zug vertreibt ebenfalls einc Schokolade mit Pfefferminz-Créme-
Fillung unter der Bezeichnung «Polar Menthe». Die Grundfarbe ihrer
Packung ist blaugriin, unte