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Jahresbericht 
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H. W. GREMINGER, E.JucKER, D. C. MADAY, C. SoRDET und H. TscHOPP, 

anläßlich der Generalversammlung der Schweizergruppe der AIPPI 
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1. Interne Belange 

a) Jahresbericht des Vorstandes und ergänzende Berichte 
(E.jUCKER) 

Der Mitgliederbestand der Schweizergruppe hat sich in der Berichtsperiode 
von 287 Mitgliedern um 13 auf 300 erhöht. Die Schweizergruppe steht heute an 
5. Stelle aller Landesgruppen der AIPPI und zwar nach den USA mit 640,Japan 
mit 560, D eutschland mit 400 und Frankreich mit 330 Mitgliedern. 
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Zu der in der Berichtsperiode geleisteten Arbeit wird ausgeführt, daß der 
Vorstand zweimal zusammengetreten ist . An der ersten Sitzung vom 5.J uli 1971 
wurde die Reorganisation der Vorstandsarbeit behandelt. Außerdem beschäf
tigte sich der Vorstand mit den Ergebnissen der Präsidenten-Konferenz in 
Leningrad vom 25. bis 28. M ai 1971. Diese Ergebnisse betrafen die Arbeiten zur 
Revision des Madrider Abkommens wie auch die Frage der Ausarbeitung von 
Rapporten im Hinblick auf den Kongress von M exiko. Die R apporte werden 
das Know-how (Frage 53B), die Nützlichkeit des gewerblichen R echtsschutzes 
für die technische Entwicklung und den wirtschaftlichen Fortschritt (Frage 
45B), die Anwendung des Internationalen Übereinkommens zum Schutz der 
Pflanzenzüchtung (Frage 51 B) sowie das Erfinderzertifika t (Frage 42 B) behan
deln. Die Mitglieder wurden in einem Rundschreiben vom 4. Oktober 1971 
hierüber orientiert. Die zweite Sitzung des V orstandes vom 8. D ezember 1971 
diente der Vorbereitung der Tagung des Präsidentenrates vom 13. bis 17. De
zember 197 1 in Brüssel. An dieser Sitzung kam eingehend der Zweite Vorent
wurf eines Übereinkommens über ein europäisches Patenterteilungsverfahren 
zur Sprache. überdies wurde noch einmal über den neuesten Stand der Arbeiten 
auf dem Gebiet der internationalen Markenregistrierung referiert. Die Mit
gliederwurden hierüber in einem Rundschreiben vom 3.J anuar 1972 informiert. 

Im Laufe des Berichtsj ahres traten überdies die Gruppen Europäisches 
Pa ten terteilungsverfahren (Frage 54B), R evision des Madrider Abkomm ens 
(Frage 52 B), Entwurf zu einem Bundesgesetz zum Schutz von Pflanzenzüch
tungen und gewerblicher R echtsschutz auf dem Gebiet der Mikrobiologie 
(Frage 56 C) zu Arbeitssitzungen zusammen. 

Auch auf internationaler Ebene beteiligte sich die Schweizergruppe maß
gebend an der Bearbeitung der Fragen Europäisches Pa tenterteilungsverfahren 
(Frage 54 B), Revision des Madrider Abkommens (Frage 52 B) , Nützlichkeit des 
gewerbli ch en R echtsschutzes für die technische Entwicklung und den wirt
schaftlich en Fortschritt (Frage 45B), die internationale M arke mit supranatio
naler Wirkung (Frage 59B), das Erfinderzertifikat (Frage 42B) und das Über
einkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (Frage 51 B) . 

b) Reorganisation der Vorstandsarbeit 
(H. T scHOPP) 

D as Ziel des Vorstandes, die T ä tigkeit der Gruppe zu aktivieren, soll durch 
vermehrtes aktives Wirken der einzelnen Mitglieder unter Ausnutzung der 
vorhandenen Fachkenntnisse und Erfahrungen zusammen mit dem Vorstand 
erreicht werden. 

D er Vorstand hat zunächst seine eigene Arbeitsmethode überprüft und geän
dert. Neben der Teilnahme an den V orstandssitzungen werden den einzelnen 
Vorstandsmitgliedern bestimmte Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes zuge
wiesen m it der Aufgabe, sie zuhanden der Mitgliederversammlung gemeinsam 
mit den an dem betreffenden Problem interessierten Mitgliedern in einer 
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Arbeitsgruppe zu behandeln. Dieses Vorgehen setzt voraus, daß die Interessen
gebiete der einzelnen Mitglieder sowie ihre Bereitschaft zu aktiver Mitarbeit 
bekannt sind. 

Zur Abklärung dieser Fragen wurde im Oktober 1971 eine entsprechende 
Umfrage durchgeführt, auf die bis heute 11 7 Antworten eingegangen sind. Auf 
Grund der erhaltenen Angaben konnte eine Kartothek erstellt werden, welche 
dem Vorstand gestattet, im Einzelfall ohne Zeitverlust diejenigen Mitglieder, 
die sich für das in Frage stehende Problem interessieren, um Rat und Mitarbeit 
zu ersuchen. 

Zum Ergebnis der Umfrage, die wichtige Anhaltspunkte für die künftige 
Gestaltung des Tätigkeitsprogrammes der Gruppe bietet, ist auszuführen, daß 
von den Problemen auf internationaler Ebene die Revision der Madrider l\1ar
ken-Übereinkunft, der Schutz des Know-hows und das Europäische Patent
erteilungsverfahren das größte Interesse fanden. Bei den spezifisch schweizeri
schen Problemen stehen im Vordergrund des Interesses die Revision des 
Markenschutzgesetzes, des Bundesgesetzes zum Schutz von Pflanzenzüchtungen 
und die sog. Kleinen Erfindungen. 

2. Projet de brevet europeen; question 54 B 

(C.SüRDET) 

Premiere Convention 

Depuis l'assemblee generale du groupe suisse de !' AIPPI le I er avril 1971, 
un «second avant-projet de conven tion instituant un systeme europeen de 
brevet» avec son reglement d 'execution et de taxes est sorti de presse en juillet 
1971. Il a ete discute par la Commission d'etude du brevet europeen du groupe 
suisse de l'AIPPI le 27 septembre 1971. Toutefois, ce texte a ete modifie sur 
plusieurs points importants, notamment en ce qui concerne l'examen forme! des 
demandes a leur arrivee, et Ja version actuellement en discussion, dite «Texte de 
Noel », est datee du 26 novembre 1971. Au cours de la reunion des presidents de 
Bruxelles !es 13 et 14 decembre 1971 , apres discussion des points !es plus impor
tants, M. Christian Sordet, membre du groupe suisse, chef de la delegation de 
l' AIPPI, M.J ean Lavoix, de Paris et M. Ernst Fischer de Francfort s/Main ont 
ete charges de presenter l'opinion de!' AIPPI a Ja conference intergouvernemen
tale de Luxembourg du 26 janvier au 1 er fevrier 1972. 

Cette conference, presidee par M. Kurt H aertel , president de !'Office a lle
mand, etait la derniere a laquelle participaient !es delegations non-gouverne
mentales. Elle a reuni pendant 6 j ours 45 delegues d'organisations privees ( clont 
environ la moitie representant !es agents et la moitie l'industrie) et 65 delegues 
de 19 gouvernements. Les delegues gouvernementaux, generalement des direc-
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teurs d'offices de brevets et leurs plus proches collaborateurs, se sont encore 
reunis deux jours avant et deux jours apres. Par Ja suite nous appellerons 
« delegations » les delegations gouvernementales et « organisations » !es organi
sations privees. 

De maniere generale, on peut dire que les vceux des organisations ont ete 
ecoutes avec beaucoup de patience, mais ils n'ont pas tous ete exauces, tant s'en 
faut. Voici un resume tres succinct de Ja discussion des articles les plus importants 
et des decisions prises a cet egard par les delegations ou par Je groupe de travail I, 
auquel une grande partie des questions ont ete renvoyees pour etude: 

L'article 6 permettant aux pays de decider s'ils veul ent autoriser le cumul d'un 
brevet national avec un brevet europeen a ete generalement accepte. 

Les propositions de renvoyer au reglement la liste des inventions brevetables 
ou de confier au Conseil d'administration Ja competence de modifier cette liste 
n'ont pas ete retenues. 

Les representants de l'industrie pharmaceutique ont fait un effort special en 
faveur de la brevetabilite de nouvelles applications therapeutiques de substances 
connues. Le groupe de travail I l'a acceptee de meme que la brevetabilite des 
methodes de traitement des animaux. 

En ce qui concerne les programmes d'ordinateurs, le groupe d e travail I a 
repris le contenu de l'alinea lettre g) dans une formulation plus generale de 
l'alinea lettre d ) relatif aux methodes intellectuelles. 

Pour definir la nouveaute par rapport a une demande non publiee de date 
anterieure, plusieurs organisations ont propose sans succes de revenir au «prior 
claims approach». Selon une proposition d'origine suisse soutenue par plu
sieurs organisations, les demandes non publiees de date anterieure seraient 
opposables en totalite, mais ne fera ient pas partie de l'etat de la technique. Cette 
solution non plus n'a pas ete retenue. Le groupe de travail I a egalement renonce 
a excepter des d emandes opposables les demandes du meme deposant ou du 
meme inventeur pour eviter l'autocollision. 

Pour d efinir la portee des revendications, Ja proposition soutenue par de 
nombreuses organisations de supprimer ou remplacer !es mots «teneur», 
«terms» et «Inhalt», qui ne sont pas equivalents, n 'a pas ete retenue en raison 
du precedent cree par Ja Convention de Strasbourg de 1963. En revanche, Ja 
Conference a ete unanime a constater que l'interpretation des revendications 
devait se situer entre le mot-a-mot du systeme britannique et l' « allgemeiner 
Erfindungsgedanke» de l'ancienne jurisprudence allemande. Le groupe de 
travail I proposera a la Conference diplomatique une declaration d ' intention 
dans ce sens. 

Plusieurs delegues voudraient une reglementation plus liberale des revendi
cations alternatives, actuellement proche du systeme suisse. En outre, le groupe 
de travail I a decide d'elargir !es possibilites en matiere de revendications (pro
duit, procede pour fabriquer le produit et appareil pour mettre en ceuvre le 
procede). 
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Toutes !es organisations ont d emande la suppression d e l' exigence que !es 
revendications soient basees «entierement », « in vollem Umfang», « full y» sur 
Ja d escription , ce qui es t accepte par le groupe d e travail I. 

A la suite d es interventions des organisations, le groupe de travail I a precise 
!es conditions d e dep ot et d 'accessibilite des cultures microbiologiques . 

Plusieurs organisations ont dem ande le retablissement des brevets d 'addition, 
sup primes da ns le « Texte de N oel ». Le groupe de trava il I a examine s' ils 
offra ient a tout le moins une solution au probleme de l 'autocollision , m ais ses 
conclusions ont ete negatives . 

Etant donne que le dela i de requete a ete reduit a 6 m ois, la possibilite pour 
les ti ers de requerir l' examen a ete supprimee, ce qui est generaJement accepte. 

A Ja m aj orite des ¾, le Conseil d'Administration peut prolonger Je del a i pour 
requerir l'exam en si celui-ci ne peut avoir lieu en temps utile. M algre !es inter
ventions des organisa tions au nom d e la securite juridiq ue, ce tte «soupape d e 
surete» sera m ain tenue. Par contre, la possibili te de prolonger le delai pour cause 
« d 'interet generaJ », trop vague, a ete supprimee . 

Plusieurs organisa tions ont dem ande la suppression de l' a rticle 122 prevoyant 
quc la rechcrche PCT remplace celle de l' IIB. L 'AIPPI avait propose qu e cela 
ne soit qu 'une fac ulte. Le President a signaJe qu 'il serait irrationnel de recom
mencer la recherche chaque fois et une delegation a evoque la possibilite d e 
represailles en cas de refus de l'equivalence. Quanta l 'article 160a, introduit 
avec Je «Texte d e Noel», il prevoit que toute demande internationale devra 
etre assortie d'un avis documenta ire complem entaire d e l ' IIB, mais aussi que 
Je Conseil d'Adminis tration d ecidera si et a quclles conditions il peut etre renonce 
a cc t avis. Les opinions des delega tions sont partagees sur ce sujet eminem ment 
politique. 

Pra tiquement a l'unanimite, !es delegues non-gouvernementa ux ont dem ande 
que d'une m aniere generale, le deposant soit averti du depassement d'un d elai 
avant que la dem ande soit annulee. Une reglementation de type nordique avec 
amende de reta rd est a l' etude dans le groupe d e travail I. 

Bien que 5 organisations aient demande la reduction a 4 m ois du delai d 'oppo
sition apres d elivrance du brevet europeen , il Sera maintenu a 9 m ois (saus reserve 
de prolongation par le Conseil d ' Administrat ion) . 

D a ns le cadre de Ja premiere convention et contrairem ent a Ja seconde, !es 
JegisJa tions na tiona les decideront du sort d es Ji cences pa r exem pJe en cas d 'an
nula tion . 

Les organisa tions ont propose que !es parties puissent saisir Ja Grande Cham
bre de recours, etant entendu qu 'elle aurait Je pouvoir d 'accepter ou d e refuser 
Ja saisine. PJusieurs delega tions ont admis que !es parties puissent seulem ent 
inviter !es Chambres de recours a saisir la Gra nde Chambre de recours et cette 
so lution a ete adoptee par Je groupe de trava il I. 

La proposition de !' AIPPI de creer une instance suprana tiona le n'a pas ete 
retenue. 
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La discussion des conditions de represemation aupres de l'OEB a pris toute 
une journee. L'industrie a demande que la liberte de ne pas prendre de represen
tant, proclamee par l'article 154, s'etende aussi bien aux personnes morales 
qu'aux personnes physiques. Les Anglais et Neerlandais, toutefois, appuyes par 
les organisations d'agents, ont demande que l'on tienne compte de leur systeme 
national selon lequel seules les personnes agreees peuvent en fait incarner une 
personne morale. 

Seconde Convention ( brevet communautaire) 

A nouveau sous la presidence de M. Kurt Haertel, president de !'Office 
allemand, environ trente delegues gouvernementaux et une quarantaine de 
delegues d'organisations privees se sont reunis a Bruxelles du 2 au 4 mai 1972. 
La Commission des communautes europeennes et le Secretariat du Conseil des 
Communautes europeennes etaient egalement representes. La delegation de 
l'AIPPI etait composee comme precedemment a Luxembourg de MM. Chris
tian Sordet, Jean Lavoix et Ernst Fischer. 

Des l'ouverture des debats, une organisation a demande que l'on differe l'en
tree en vigueur de la seconde Convention. Elles est appuyee par plusieurs dele
gues neerlandais des milieux les plus divers. Neanmoins, une majorite s'est 
degagee pour la simultaneite. 

L'article 15 relatif a Ja possession personnelle a suscite deux ordres de remar
ques. On souhaite d'une part une unification du droit dans ce domaine, d'autre 
part que Je droit derive de la possession personnelle soit territorialement limite. 
La doctrine de l'epuisement ne lui parait pas applicable. Les licences obligatoires 
font l'objet d'observations du meme ordre. La Commission fait toutefois remar
quer que le brevet contraint de ceder des licences ne devrait pas etre mieux 
place que celui qui en accorde volontiers et a l'egard duquel Ja doctrine de 
l'epuisementjouerait a plein. Cette declaration suscite de l'inquietude dans !es 
organisations. 

Les articles 58 et 75 font l'objet de nombreuses reserves. En effet, en principe, 
la nullite du brevet n'affecte retroactivement ni !es decisions de contrefa<;:on, ni 
les contrats anterieurs, dans la mesure ou ils ont ete executes. D'autre part, le 
juge n'est pas oblige de suspendre une procedure en contrefa<;:on dans l'attente 
d'une decision sur la validite du brevet. Le president explique que Je systeme est 
un compromis. La legislation neerlandaise ne connait pas l'effet retroactif, dans 
l'interet de la paix judiciaire. Aussi longtemps que le brevet a ete considere 
comme valable, le licencie a joui d'un droit exclusif de fait. Enfin, la suspension 
systematique de la procedure peut encourager les actions en nullite dilatoires, 
tandis que la liberte de decision du juge incite au contraire a faire trancher Ja 
validite des que possible. 

Le gros morceau de la session a evidemment ete l'article 99 qui prevoit la 
territorialite des effets du brevet communautaire pendant une periode transi
toire. Invites a donner leur avis a titre personnel, Je representant de la Commis-
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sion a estime que l'arret Deutsche Grammophon c/Metro etait egalement appli
cable aux brevets et le representant du Secretariat que la periode transitoire 
s'etait achevee le 31 decembre 1969. 

Par contre, !es organisations ont defendu l'article 99 avec une grande richesse 
d'arguments. On a fait valoir que la construction europeenne devait etre pro
gressive, que la Convention devait etre erigee en « !ex specialis», que l'article 36 
du Traite de Rome reservait la propriete intellectuelle et que d'ailleurs ce Traite 
pouvait etre modifie. L'assimilation des brevets aux « droits voisins » de l'arret 
Deutsche Grammophon a ete contestee et on lui a oppose l'arret Parke Davis. En 
se fondant sur celui-ci , l'AIPPI a soutenu qu'il n'y a pas de veritable epuisement 
lorsque la remuneration est insuflisante dans le pays de premiere mise en circu
lation; eile a egalement rappele que le brevet est une recornpense de l'invention, 
notion inconnue en matiere de marque par exemple. 

La seconde Convention pourra etre signee soit par le Conseil des Ministres, 
soit par une Conference diplomatique. Dans ce dernier cas, !es organisations 
pourront y etre representees comme observateurs. La Conference diplomatique 
pour la premiere Convention aura lieu au printemps 1973 et !'eventuelle Con
ference diplomatique pour la seconde Convention environ deux mois apres. 

3. Revision de I'Arrangement de Madrid, respectivement projet d'un nou
veau Traite pour lienregistrement international des marques; question 52 B 

(D.C.MADAY) 

1. Progression des travaux 
Le Bureau international a poursuivi energiquement ses travaux en vue de la 

conclusion d'un nouveau traite pour l' enregistrement international des marques. 
Sur base d'un avant-projet publie en janvier 1972, un comite d'experts a ete 
convoque a Geneve du 4 au 11 octobre 1971 ; ce comite etait compose d'une part 
des delegations d'organisations intergouvernementales et non-gouvernemen
tales groupant notamment des representants de l'industrie. 

Entre autre, l' AIPPI a ete representee par une delegation composee de 
Maitre Mathely et de M. Maday; la delegation de!' AIPPI a travaille sur base 
d'instructions elaborees par une Commission speciale travaillant sous la presi
dence de Maitre Mathely. 

A la suite de deliberations lors de la reunion du comite des experts du 4 au 11 
octobre 1971, le Bureau international a publie enjanvier 1972 un nouvel avant
projet comme base pour !es deliberations lors d'une nouvelle reunion d'un 
comite des experts du 2 au 8 mai 1972. * 

* Ce nouvel avant-proj et a ete examine a Ja reunion des presidents de J' AIPPI a la 
fin du mois d'avriJ a Cannes ; lors d e Ja reunion du comite des experts a Genevc, l'AIPPI 
a ete representee par M.HERVE, M. MADAY et M. D usOLIER. 
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2. Probleme essentiel 
Les projets pour un nouveau Traite concernant l'enregistrement des marques 

ont fait ressortir un conflit d'interet manifeste a u sujet de ce que l'on appelle 
l 'attaque centrale. La plupart des pays membres de !'Arrangement de Madrid 
actuel sont satisfaits de cet Arrangement et l'idee de creer un nouvel arrange
ment vien t essentiellement du Bureau international et des Etats-Unis; en outre, 
une grande partie des milieux interesses a llemands semble desirer que soit con
clu un nouvea u traite, soit pour faciliter !es formalites d' enregistrement aux 
Etats-Unis, soit pour eviter !es difficu ltes resultant de la procedure a u sujet des 
enregistrements de base nationaux en Allemagne. Le projet du nouveau Traite a 
adopte Je principe d e l'independance, c'est-a-dire que dorenavant !es enregistre
m ents internationaux pourraient etre effectues directement au Bureau inter
nationa l a Geneve, sans Ja condition d ' un enregistrement national de base dans 
le pays d'origine. 

En introduisant Je principe de l'independance, on elimine en meme temps 
Ja possibilite d'une defense centralisee contre des nouveaux enregistrements, car 
Je titulaire d'un enregistrement international anterieur serait oblige d'inter
venir separemen t dans tous !es eta ts ou le ti tulaire d 'un enregistremen t posterieur 
reclame la protection. C'est a ce sujet quc s'est engagee la discussion sur l'attaque 
centrale. 

A l'exception de l 'Allemagne !es milieux interesses en Suisse et dans d'autres 
pays europeens faisant partie d e !'Arrangem ent de Madrid reclament d'une 
maniere quasi unanime une solution adequate pour permettre de se defendre 
contre de nouveaux enregistrements similaires par une procedure simplifiee en 
evitant des interventions dans tous !es eta ts. Cette attaque centrale peut etre con
sideree comme Ja contre-partie pour la simplification offerte par le traite aux 
nouveaux deposants, qui peuvent ob tenir facilemen t Ja protection de leur marque 
dans de nombreux pays par une seu le formalite a upres du Bureau international. 

L 'avant-projet publie en janvier 1972 ava it prevu un systeme tres complique 
se lon lequel la d ecision dans une procedure introd ui te dans un des eta ts devait 
avoir un effet generalise pour tous les pays; cette proposition a ete ecartee par 
le comite des experts reuni en octobre 1971 et Je nouvel avant-projet ne contient 
plus de propositions quelconque au sujet d'une a ttaque centrale. Toutefois 
certains pays ont presente au debut de l'annee des propositions concretes pour 
une attaque centrale et ces propositions ont ete examinees par un comite restreint 
d 'experts reuni a Geneve !es 17 et 18 avri l. Aucune des solutions presentees n'a 
rallie un accord gen eral. 11 s'agissait des suivantes : 

a ) Proposition anglaise donnant au Bureau internationa l la competence 
d'effectuer pour toutes !es demandes d'enregistrement d es recherch es d 'anterio
rite clont le resultat serait communique aux d eposan ts ou aux administrations 
interessees . A vrai dire, ce tte solution ne permet pas une defense centralisee des 
droits anterieurs car eile n 'empeche en aucune maniere le titula ire posterieur 
de maintenir son n ouvel enregistrement. 
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b) La solution neerlandaise prevoit egalement une recherche d'anteriorite du 
Bureau international, mais combinee avec un refus d'enregistrement de Ja part 
du Bureau international. Cette soJution pourrait fonctionner, mais il y a Je 
desavantage qu 'elle necessite un travail administratif enorme de Ja part du 
Bureau international; en outre, de nombreux etats clont notamment l'Angleterre, 
J'Allemagne et les Etats-Unis ne desirent pas attribuer au Bureau international 
de nouvelles competences. Enfin iJ y a Je probleme du cri tere applicabJe a u 
sujet du <langer de confusion ; la proposition neerlandaise veut limiter l'examen 
d'anteriorite au cas de <langer de confusion optique, mais cette restriction risque 
de compromettre serieusement l'effet pratique de cette soJution. 

c) Proposition suisse d 'introduire aupres du Bureau international une proce
dure d'opposition qui interviendrait uniquement en cas de demarches en tre
prises par !es titulaires d'enregistrements anterieurs. 

Cette proposition s'es t egalement heurtee aux objections concernant J'octroi 
de nouvelles competences au Bureau international; en outre il y a le probleme 
tres compJexe d e trouver un critere adequat pour determiner si oui ou non il y a 
un <langer de confusion dans les differents pays interesses. 

d ) Proposition belge prevoyant un systeme assez compJique selon Jequel une 
decision concerna nt le conflit entre ]es marques anterieures et les marques nou
vell es dans un etat cree une presomption dans le meme sens pour les a utres pays. 
Cette solution semble etre cel le qui a Je plus de chances d 'etre acceptee partout 
le monde et , en fait, elle fera l 'obj et d'un examen approfondi par un nouveau 
groupe de travail a convoquer par le Bureau international. 

Neanmoins, il est douteux que la proposition belge puisse servir de base pour 
une solution adequate et cela notamment pour deux raisons: d'une part il s'agit 
d 'une solution tres compliquee, diffici le a appliquer dans la pratique; d'autre 
part Ja reference a une premiere decision dans un des etats implique un delai 
d'attente de plusieurs annees et d e ce fait les avantages pratiques de ce systeme 
pour Ja defense des droits an terieurs d eviennent douteux. 

Apart le probleme epineux de l'attaque centrale les projets pour un nouveau 
traite sou levent egalement certaines critiques sur d' autres points importants qui sont 
notamment !es suivants: 

i) Les taxes pour obtenir la protection dans le cadre du nouveau traite seron t 
un multiple des taxes actuelles dans le cadre de !'Arrangement de Madrid. 

ii ) Le traite prevoit de nombreuses exceptions en faveur d es legislations natio
nales et tou tes ces exceptions sont axees sur les legislations america ines et 
anglaises. On doit se demander jusqu'a quel point l'industrie europeenne a 
interet a adherer a un traite qui donne une preponderance aux etats anglo
saxons a lors que !'Arrangement de Madrid actuel fonctionne tres bien. 

iii) D'une maniere generale et a cause des nombreuses exceptions precitees, le 
nouveau traite sera extremement complique et il faut s'attendre ade nom
breuses difficultes dans son application pratique. 
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3. Perspective pour la suite des travaux 
On peut constater une nette reserve concernant le nouveau traite dans les 

pays faisant partie de !'Arrangement de Madrid (sauf l'Allemagne). Cette 
reserve s'explique d'une part a cause du bon fonctionnement du systeme actuel 
et d'autre part a cause du fait que, malgre les efforts deployes par le Bureau inter
national, peu de pays ne faisant pas partie de !'Arrangement de Madrid con
siderent serieusement l 'adhesion au nouveau traite. Pour Je moment, unique
ment les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et eventuellement Je Canada semblent 
vraiment interesses. Or, les Etats-Unis ne peuvent pas adherer au nouveau traite 
sans une modification substantielle de leur legisla tion nationale (abandon de la 
condition de l' usage prealable de la marque avant l'enregistrement) et il n'est 
pas du tout certain que cette modification de Ja loi nationale puisse etre effectuee. 

En fait, un certain nombre de pays, clont la Suisse, ont propose de renvoyer la 
conference diplomatique envisagee pour Je mois de mai 1973. U n tel renvoi 
serait entre autre justifiee pour les raisons suivantes: le projet pour une marque 
europeenne sera probablement repris prochainement et, en outre, une confe
rence diplomatique concernant le brevet europeen est deja prevue pour le prin
temps de l 'annee 1973. II parait diffici le de collaborer d 'une maniere adequate 
a deux conferences diplomatiques qui doivent se tenir a peu d'intervalle dans 
le domaine de Ja propriete industrielle. 

4. Nützlichkeit des gewerblichen Rechtsschutzes für die technische Ent
wicklung und den wissenschaftlichen Fortschritt; Frage 45B 
(E.JuCKER) 

Diese Frage wird anläßlich des Präsidentenrates in Cannes zur Diskussion 
gestellt werden. Der Berichterstatter wird zur Einleitung einer ganztägigen 
Debatte in Mexiko über den Teilaspekt« Patenterosion in Entwicklungsländern 
aus d er Sicht der chemisch-pharmazeutischen Industrie» berichten. 

Der Abbau des Patentschutzes in Entwicklungsländern setz te vor etwa 
10 Jahren zunächst auf dem Gebiet der Arzneimittel und der Nahrungsmittel, 
später auch der Agrochemie von Asien ausgehend ein, griff über auf Latein
amerika, später auf einzelne Teile Afrikas und neuerdings auch auf Kanada. 

In Lateinamerika sind es vor allem Peru, Kolumbien, Bolivien, Brasilien und 
Argentinien, wo die wichtigsten Ereignisse in dieser Hinsicht stattgefunden 
haben. In diesen Ländern , zu denen noch Mexiko gezählt werden könnte, 
wurde der Patentschutz für Arzneimittel entweder völlig abgeschafft oder mit 
Hilfe drastischer Bestimmungen hinsichtlich Laufzeit, Ausübung im Land selbst 
oder Zwangslizenzen de facto aufgehoben. 

In Asien, zu erwähnen sind hier besonders Hongkong, Singapur, Malaysia 
und Indien, zeichnet sich eine ähnliche Entwicklung ab, die aber in einem 
engeren Zusammenhang mit den Crown Use Provisions der englischen Gesetz
gebung und zum Teil auch mit den vor bald 15 J ahren in den K efauver H earings 
in den USA aufgestellten Postu laten steht. 
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Auch Nigeria und Kanada sind mit der Einführung von Zwangslizenzverord
nungen uninteressant geworden . 

Ein Problem bilde t zudem die T a tsache der weitgehend ungehinderten 
Importmöglichkeiten (besonders Argentinien , Indien). 

Als Fazit einer durchgeführten Studie ist ersichtlich, daß in den erwähnten 
Ländern das Patentieren für die pharmazeutische Industrie keinen realen Sinn 
m ehr ha t. 

Die Entwicklungsländer streben mit der Schwächung des Patentschutzes 
U nabhängigkeit von den hochindustria lisierten Staaten an, in der Annahme, 
durch Pa tente ungehindert, Aufschwung der nationalen Industria lisierung zu 
erreichen. Alle bisherigen Erfahrungen zeigen aber eindeutig, d aß Entwick
lungsländer auf eine enge Zusammenarbeit mit dem industria lisierten T eil der 
W elt und in besonderem M aße a uf a usländisches technologisches Know-how 
angewiesen sind . Für diese Zusammenarbeit sowie den Transfer des Know-how, 
vor a llem a ber auch für das Investitionsklima ist die Existenz eines wirksam en 
Patentschutzes von großer Bedeutung. 

J ed och dürfen dabei die Probleme der Entwicklungsländer nicht außer Acht 
gelassen werden. Nach den bisherigen Erfahrungen ist es unrealistisch , bewährte 
Prinzipien der freien Wirtschaft samt und sonders auf En twicklungsländer 
zu übertragen. Ebenso unrealistisch erscheint es, ein einheitliches Pa tent
sys tem für die ganze W elt postulieren zu wollen. Die unterschiedlichen wirt
schaftspolitischen Systeme und der unterschiedliche Stand der Entwicklung 
verlangen nach spez ifischen, den na tionalen G egebenheiten angepa ßten Rege
lungen d es gewerblichen R echtsschutzes . 

Es ist daher im Rahmen der AI PPI absolut notwendig, das Wissen und die 
Erfa hrung ihrer Mitglieder in den Dienst dieser von den Entwicklungsländern 
allein nicht zu lösenden Aufgabe zu stellen . 

Abschließend gibt der Berichterstat ter der H offnun g Ausdruck, d aß die 
Schweizergruppe mit seinem Postula t besonders gearteter Schutzrechte für die 
Entwicklungsländer einig geht. 

5. Entwurf zu einem Bundesgesetz zum Schutz von Pflanzenzüchtungen 
(R.BLuM) 

Bekanntlich ist die Abteilung für Landwirtschaft mit der V orbereitung eines 
Bundesgesetzes zum Schutz von Pflanzenzüchtungen beauftragt, d as die An
wendung des Internationalen Übereinkommens gleichen N am ens vom 2.De
zember 196 1 - im Jahre 1962 unter R a tifika tionsvorbehalt von der Schweiz 
unterzeichnet - in unserem La nde ermöglichen soll. 

Die Schweizergruppe der IVfgR wurde seinerzeit eingela den, zu einem 
Gese tzesentwurf Stellung zu nehmen . Die Schweizergruppe ha t unter d em Vor
sitz von Pa tentanwalt D r. R . E . Blum eine K ommission gebildet , die eine vor
läufige Stell ungnahme zu d iesem Entwurf ausgearbeitet ha t. Z u beachten ist, 
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daß in der Zwischenzeit bereits drei Entwürfe (der 3. und vorläufig letzte Ent
wurf stammt vom Oktober 1970) unterbreitet worden sind. Hinzu kommt ein 
Entwurf zu einer Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über 
den Schutz von Pflanzenzüchtungen . 

In der eingehenden Analyse nahm die Kommission Stellung zu den einzelnen 
Punkten des Entwurfes. Der wohl wichtigste Stein des Anstoßes ist darin gesehen 
worden, daß vorgeschlagen wird, das neu zu gründende Büro für Sortenschutz 
der Abteilung für Landwirtschaft des Volkswirtschaftsdepartementes anzu
gliedern. Es wird die Richtigkeit und Zweckdienlichkeit dieser Unterstellung 
bezweifelt und insbesondere darauf verwiesen, daß bereits ein Bundesamt mit 
dem Titel « Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum» besteht, und daß bei 
der Schaffung dieses Amtes der Wille des Gesetzgebers eindeutig dahin ging, 
in diesem Amt all diejenigen Belange zusammenzufassen, die sich auf Fragen des 
geistigen Eigentums beziehen. Auch Gründe der R a tionalisation und Koordi
nation (insbesondere W arenzeichen-Sortenzeichen) sprechen für eine Unter
stellung des Sortenschutzes unter das Amt für geistiges Eigentum. 

Der I0seitige Rapport enthält nicht nur Kritik an den vorgesehenen einzelnen 
Artikeln, sondern regt auch bestimmte wichtige Ergänzungen an. 

D er Kommissionsbericht wurde als offizielle Äußerung der Schweizergruppe 
eingereicht. Auf Grund dieser Eingabe vom 24. August 197 1 fand am 23. Sep
tember 1971 eine Zusammenkunft zwischen H errn Gfeller, vom Rechtsdienst 
der Abteilung für La ndwirtschaft, H errn Kämpf, vom Amt für geistiges Eigen
tum, und den Herren Dr. Blum und Dr. Rüede seitens der Schweizergruppe 
statt. In stundenlanger Besprechung wurde zu jedem einzelnen Artikel Stellung 
genommen . 

In bezug auf die Unterstellungsfrage des neu zu schaffenden Sortenschutz
büros wurde insbesondere versucht, durch Vermittlung der H erren Gfeller und 
Kämpf bei der Zentralstelle für Organisationsfragen der Bundesverwaltung 
vorsprechen zu können. Doch hat sich diese Möglichkeit in der Folge zerschlagen. 

Von Seiten der Abteilung für Landwirtschaft ist seither (März 1972) mitge
teilt worden, daß es bisher nicht möglich war, die Arbeiten, die praktisch auf die 
Schaffung eines neuen, in wesentlichen Punkten modifizierten Entwurfs hinaus 
laufen, entscheidend zu fördern. Ein vierter Vorentwurf wird in Aussicht gestellt, 
ist aber zurze it noch in Arbeit . 

6. Das Know-how; Frage 53 B 
(H. W. GREMINGER) 

Nachdem die einzelnen Landesgruppen im Jahre 1970 Berichte vorgelegt 
hatten zur Frage, wie das Know-how in jedem Lande geschützt ist und wie man 
sich eine Verbesserung des Schutzes vorzustellen hat, beschloß der Geschäfts
führende Ausschuß von Madrid, Oktober 1970 (Annuaire 1971 / I, S. 191 ff. ) 
bekanntlich, das Studium des Know-how fortzusetzen und sich dabei zunächst 
auf folgende 2 Hauptfragen zu konzentrieren: 



-15-

1. Definition des Know-how; 
2. Nach welchem System soll das Know-how geschützt werden. 
Eine Arbeitsgruppe der schweizerischen AIPPI befaß te sich mit diesen 

Fragen und kam mehrheitlich zum Schluß, daß das Know-how mit möglichst 
a llgemein gehaltener Definition alle technischen, kommerziellen und finanziel
len Geschäfts- und Fabrikationsgeheimnisse umfassen sollte. Im übrigen war 
die Arbeitsgruppe der Ansicht , daß ein Know-how-Schutz im Sinne eines Aus
schließlichkeitsrechts außer Betracht falle und das Know-how lediglich gegen 
unla utere Eingriffe, also Tatbestände des unla uteren Wettbewerbs, geschützt 
werden sollte. Obwohl die AIPPI die Frage der rechtlichen Verankerung des 
Know-how-Schutzes erst in einer späteren Phase zu studieren beabsichtigt, 
wurde schon j etz t betont, daß eine, wenn auch zunächst nur summarische Ver
ankerung des Know-how-Schutzes in einem internationalen übereinkommen 
im Hinblick auf dessen große Bedeutung für die Weitergabe von Technologie 
zwischen den Ländern als wichtig erscheine. 

7. Die internationale Marke mit supranationaler Wirkung; Frage 59 C 
(A. BRINER) 

Die AIPPI war in den letzten Jahren intensiv mit der Beratung neuer inter
nationaler Vertragswerke beschäftigt. Für die weitere Zukunft ist damit zu 
rechnen, daß eine gewisse Beruhigung eintritt, schon deswegen, weil die Ein
führung der neuen Verträge große Energien absorbieren wird . Die AIPPI kann 
sich voraussichtlich wieder mehr ihrer traditionellen Tätigkeit zuwenden, dem 
dogmatischen Studium von T eilfragen im gewerblichen Rechtsschutz. D er 
Präsidentenrat hat ein langfristiges Programm ausgearbeitet. An diesem ist die 
Schweizergruppe insofern beteiligt, als ihr Mitglied, Dr. R . Blum (General
sekretär) Untersuchungen über die supranationale Marke angeregt hat. Es 
wird a uf den Bericht von Dr. R. Blum und Dr. A. Briner im Annuaire 1971 /II 
verwiesen . Am Ursprung dieser Anregung stand die Tatsache, daß die R evision 
des Madrider Abkommens zugunsten eines neuen Vertragssystems für die bloße 
zen trale internationale Anmeldung von Marken (TRT) aufgegeben worden ist, 
das nur noch dem Formalen verhafte t ist und äußerst konservative Züge auf
weist (vgl. dazu Dr. R.Blum, Trademarks - R ecent Developments and Future 
Prospects on the National Level in Western Europe, in « Current Trends in the 
Field oflntellectual Property», WIPO Lectures, Geneva 197 1, p. 303). 

In beschränkter Zahl bestehen heute schon supranationale Marken (z. B. 
die Benelux-Marke). W eitere Zusammenschlüsse von Ländern, die intensiv 
wirtschaftlich zusammenarbeiten, sind zu erwarten. Es scheint eine bloße Frage 
der Zeit zu sein , bis ein Entwurf für eine EWG-Marke vorgelegt wird. 

Der Vorstand ist der M einung, daß diese Frage von größerer praktischer 
Bedeutung werden wird , und daß die Schweizergruppe sich intensiv mit ihr 
beschäftigen sollte. In diesem Entschluß wurde er durch die Tatsache bestärkt, 
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d a ß die Schweizergruppe auch in der Vergangenheit insbesondere auf dem 
Gebiete des Markenrechts eine führende Stellung ha tte. 

Die supranationale M arke bringt ihre eigenen Probleme mit sich, und das 
bisherige Ziel der AIPPI, die R echtsangleichung zu fördern, kann nicht mehr 
genügen . So sind Konflikte zwischen der supranationalen Marke und den bis
herigen nationalen M a rken zu regeln. Ferner sind Sprachprobleme zu lösen ; sie 
bestehen in der Beurteilung der Schutzfähigkeit wie bei der Verwechselbarkeit. 
Ferner bringt die Vergrößerung des territorialen Geltungsbereichs auch Pro
bleme in der R egelung des G ebrauchszwangs. 

Nebst diesen Besonderheiten der supranationalen Marke stellen sich a uch 
neuartige Fragen , die durch den Güteraustausch verursacht werden, der durch 
die wirtschaftlichen Zusammenschlüsse bedingt neue Formen annimmt. Zu 
denken ist an die neuen technischen Formen des Güterangebots, an die neuen 
H a ndelsmethoden und über die Grenzen hinausreichenden Werbemethoden, 
a n die völlig neuen K a tegorien von Erzeugnissen mit neuen Gattungsnamen, 
wie auch an die neuen Normsetzungen der Industrie für K onsum-Produkte. An 
diese Erscheinungen müßte eine supranationale Marke angepaßt sein , wenn sie 
sich nich t im bloß Formalen erschöpfen will. 

Wenn man die Funktion der Marke im heutigen und im zukünftigen W aren
verkehr überblickt , stellt sich schließlich die ganz allgemeine Frage, ob die 
M arke als Einzelphänomen noch rechtlich genügend erfaßbar ist, und ob man 
nicht einen allgemeineren K ennzeichenschutz vorsehen müßte, der die unter 
sich verwandten Erscheinungen einheitlich regelt. 

Diese Überlegungen führen dazu, der a llgemeinen Frage über die supra
na tiona le Marke einige besondere Fragen voran zu stellen . Dies führt dazu, die 
F rage 59 aufzuteilen in die folgenden T eilfragen* : 

59 I Wirkungen der supranationalen Marke. 
59 II V erhältnis der Marke zur freien Warenbezeichnung. 
59 III Erweiterung des M arkenrechts zu einem allgemeinen Recht der K enn

zeichen für Waren und D ienstleis tungen . 
59 IV Die Markenlizenz. 
59 V Die markenrechtliche Behandlung der freiwilligen Qualitä tsnormen. 

8. Der gewerbJiche Rechtsschutz auf dem Gebiet der Mikrobiologie; 
(J.BALLY) Frage 56C 

Auf Vorschlag der ungarischen Landesgruppe der I.V. f. G.R. (Annuaire 
1971 /1, S. 153) wurde die Frage 56 C - Der gewerbliche R echtsschutz auf dem 
Gebiet der Mikrobiologie - in das langfristige Programm aufgenommen. 

* Der Präsidentenrat von Cannes hat der Teilfrage 59 II den Vorrang gewährt. 
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Die Schweizergruppe hat unter dem Vorsitz von Dr. J.Bally eine Arbeits
gruppe gebildet, die sich mit dem Studium patentrechtlicher Probleme auf dem 
Gebiet der Mikrobiologie befaßt . 

In einer ersten Arbeitssitzung wurde die Frage der Erfindungsoffenbarung 
bei mikrobiologischen Erfindungen einer eingehenden Analyse unterworfen. Es 
zeigt sich, daß in den meisten Fällen eine eindeutige Offenbarung der Erfindung 
durch bloße Beschreibung nicht möglich ist. Problematisch ist auch die Zu
gänglichkeit eines von einem Anmelder verwendeten Mikroorganismusstam
mes für die Allgemeinheit, sollte der Benutzer einer mikrobiologischen Erfin
dung gezwungen sein, den betreffenden Stamm aufgrund einer geographischen 
Angabe selbst aufzufinden. Die bei der Charakterisierung eines Mikroorganis
mus auftretenden Schwierigkeiten und auch die praktisch nicht verwertbare 
Nennung einer geographischen Fundstelle haben dazu geführt, daß immer mehr 
Patentämter die Deponierung von bisher unbekannten Mikroorganismen in 
einer anerkannten Pilzsammlung fordern. 

Es stellen sich in diesem Zusammenhang die folgenden Fragen: I st die Hinter
legung eines Mikroorganismus notwendig; wo und zu welchem Zeitpunkt hat 
eine allfällige Hinterlegung zu erfolgen; müssen die hinterlegten Stämme für 
Dritte zugänglich sein? 

Diese Fragen wurden unter 2 Gesichtspunkten betrachtet, einmal hinsichtlich 
der Wiederholbarkeit der Erfindung und zum anderen hinsichtlich der Ausführ
barkeit der Erfindung durch den Fachmann. 

Generell wurde die Hinterlegung von Mikroorganismen als notwendig erach
tet. Denn auch eine noch so genaue Definition des Fundortes reicht nach Auf
fassung der Arbeitsgruppe nicht aus, ein erneutes Auffinden des Stammes in der 
Praxis sicherzustellen. 

Die Hinterlegung in einer anerkannten internationalen Sammlung sollte jedoch 
grundsätzlich genügen. Gegebenenfalls wäre hierüber ein Sonderabkommen 
im Sinne von Art.15 PVUe abzuschließen. 

Zum Zeitpunkt der Hinterlegung hat sich die Arbeitsgruppe folgendermaßen 
geäußert: 

Soweit die Notwendigkeit einer Hinterlegung des Stammes für die Wieder
holbarkeit der Erfindung besteht, soll sie spätestens zu dem Zeitpunkt erfolgen, 
da die Erfindung wiederholbar sein muß, also zum Zeitpunkt der Anmeldung. 

Soweit eine Hinterlegung für die Ausführbarkeit der Erfindung notwendig ist, 
hat sie spätestens zu dem Zeitpunkt zu erfolgen, an dem die Ausführbarkeit 
gegeben sein muß, also zum Zeitpunkt der Bekanntmachung oder der Patent
erteilung. 

Die Forderung nach freier Zugänglichkeit eines Mikroorganismus nach d er 
Hinterlegung soll ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Ausführbarkeit 
der Erfindung beurteilt werden. 
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9. Zukünftige Arbeit der Schweizergruppe 
(E.JuCKER) 

Einige wichtige Probleme kamen an der heutigen Sitzung nicht zur Behand
lung. Auf na tionaler Ebene sind das z. B. die Kleinen Erfindungen, die R evision 
des M a rkenschutzgesetzes und die Revision des Urhebergesetzes; auf inter
na tiona ler Ebene wäre z.B. die Frage des Erfinderzertifika tes (Frage 42 B) zu 
nennen. Im Rahmen der Vorstandsarbeit soll unter Mitwirkung vorhandener 
b zw. neu zu gründender Arbeitsgruppen d ie Behandlung verschiedener Pro
bleme aktiviert werden . Die bereits aufgestellte K artothek wird d iese Aufgabe 
erleichtern. Insbesondere sollte aber die Bearbeitung der im langfristigen 
Programm der AIPPI aufgeführten Fragen so rasch wie möglich in die H and 
genom men werden. Es sind dies die folgenden Fragen: 

Frage 55 Aufschiebung der Prüfung von Patentanmeldungen 
Frage 57 Patentschutz von Computer-Programmen 
Frage 58 Frühere Anmeldung des Anmelders a ls Stand der T echnik 
Frage 59 Die internationale Marke mit supranationaler Wirkung 
Frage 60 Auslegung von Patentansprüchen 
Frage 6 1 Schutz von wissenschaftl ichen Entdeckungen 
Frage 62 Schutz der Ursprungsbezeichnungen 
Frage 37 Einwirkung der nationa len oder interna tionalen Bestimmungen zur 

Gewährleistung der Freiheit des Wettbewerbes auf die gewerblichen 
Schutzrechte 

Frage 63 Einwirkung höherer G ewalt bei einzuhaltenden Fristen a uf dem Ge
biete d es gewerblichen R echtsschutzes 

Frage 64 R echtsschutz der gemeinsamen Erfindungen, die von Angehörigen 
verschiedener Staaten gemacht worden sind 

D er Vorstand berei tet sich zur Z eit für die kommende Präsidentenkonferenz 
in Cannes vom 24. b is 28. April 1972 vor, an der der Präsident sowie die H erren 
Bundesrichter Dr. T schopp und Dr. Maday die Schweizergruppe vertreten 
werden. An dieser K onferenz werden u. a . folgende Fragen zur Diskussion 
stehen : Frage 52 B (R evision des M adrider Abkommens, insbesondere die neuen 
Entwürfe der WIPO) sowie Frage 45 B (Paten terosion in den Entwicklungs
lä ndern) . Im Hinblick auf den K ongreß von M exiko im November 1972 wird 
d ~r V orstand aber auch eingehend die Frage 54B (Europäisches Patentertei
lungsverfahren) , die Frage 53B (Das Know-how) und die Frage 51 B (Über
einkommen zum Schutz der Pflanzenzüchtung) erörtern. 



Gewerbliche Schutzrechte und 
supranationales W etthewerhsrecht* 

A. KRAFT, MAINZ 

I. 

Wer von den Verbietungsrechten Gebrauch macht, die ihm die Rechts
ordnung zur Verteidigung seiner gewerblichen Schutzrechte zur Verfü
gung stellt, beeinträchtigt notwendig die Handlungsfreiheit und damit 
auch die Wettbewerbsfreiheit der « Verletzer » . Dieses Faktum soll und 
kann nicht geleugnet werden. 

Es verwundert daher nicht, daß Kollisionen der Normen, die den 
Schutzrechtsinhabern absolute Verbietungsrechte einräumen, mit den 
Regeln, die es sich zum Ziel gesetzt haben, Wettbewerbsbeschränkungen 
zu verhindern, auftreten können. Dies gilt im Verhältnis von Schutzrech
ten zu den nationalen Kartellrechten ebenso, wie für deren Verhältnis 
zum supranationalen Kartellrecht. 

Allerdings werden diese Kollisionsmöglichkeiten oft überbewertet. Es 
wird einmal übersehen, daß die Funktionen gewerblicher Schutzrechte -
und das gilt vornehmlich für das Patent - mit den Funktionen überein
stimmen, die der Wettbewerb hat und die zu erhalten Ziel der Kartell
gesetzgebung ist. Zum andern wird gerade im Verhältnis zum supranatio
nalen Kartellrecht nicht genügend beachtet, daß es Sache der nationalen 
Rechtsordnungen ist, die Befugnisse der Schutzrechtsinhaber zu bestim
men und daß bereits die nationalen Rechtsordnungen - wenn vielleicht 
auch zu Unrecht - diese Befugnisse so beschneiden, daß ein \t\Tiderstreit 
zum Kartellrecht gar nicht mehr vorliegt. Schließlich wird oft als Normen-

* Vortrag gehalten anläßlich der Generalversammlung der Schweizergruppe d er 
AIPPI vom 6. April 1972 in Basel. 
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kollision ausgegeben, was in Wahrheit ein rechts- und wirtschaftspoliti
scher Zielkonflikt und damit grundsätzlich der Rechtsanwendung durch 
Gerichte entzogen ist. 

Soweit nun aber Normenkollisionen tatsächlich auftreten, ist zu klären, 
ob ein nach nationalem Recht zulässiges Verhalten eines Schutzrechts
inhabers den Normen des supranationalen Kartellrechts widerspricht. Zu 
dieser Frage sind in den letzten J ahren mehrere bedeutsame Entschei
dungen des Europäischen Gerichtshofes ergangen, die dessen Einstellung 
zu den fraglichen Problemen erkennen lassen. 

II. 

Im Vordergrund steht für den EuGH das Bestreben, H andelsschranken 
zu beseitigen und speziell die Durchführbarkeit von sog. Parallelimporten 
zu gewährleisten, m. a. W. zu verhindern, daß Inhaber gewerblicher 
Schutzrechte mit Hilfe ihrer Abwehransprüche die Einfuhr von Waren 
verhindern, die von ihnen selbst oder mit ihrer Zustimmung von Dritten 
in einem der Vertragsstaaten in Verkehr gesetzt worden waren. Ob der 
Schutzrechtsinhaber das kann, richtet sich-jedenfalls zunächst- nach den 
einschlägigen nationalen Patent-, W arenzeichen- und Urheberrechts
gesetzen. Da die R echtsordnungen der Staaten der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft keine eindeutigen R egelungen in dieser Beziehung 
enthalten, ist die Frage umstritten und wird von Land zu Land, z. T. auch 
für die einzelnen Schutzrechte unterschiedlich beantwortet. So hat für das 
deutsche R echt der Bundesgerichtshof in dem viel erörterten Maja-Urteil 
(22.1.1964, GRUR 1964, 372 ) die Befugnis des Inhabers eines Waren
zeichens zur Abwehr von Parallelimporten grundsätzlich verneint (für die 
Schweiz: Philips ( 1960), Saba ( 1958) abgestellt auf Täuschungsgefahr) . 
Er ha t in einer späteren Entscheidung (« Voran», 29.2.1968, GR UR 1968, 
129) zugunsten des Inhabers eines Sortenschutzrechts entschieden, also die 
Abwehrbefugnis bejaht und dabei angedeutet, daß er wohl auch für das 
Patentrecht zugunsten des R echtsinhabers entscheiden würde. 

D er EuGH überprüft in seinen Entscheidungen die durch das nationale 
R echt der Mitgliedstaaten gedeckten Verhaltensweisen von Schutzrechts
inhabern auf ihre Vereinbarkeit mit drei Normen bzw. Normengruppen. 
D as ist zunächst Art. 85 EWGV, der sich mit K artellabsprachen und abge
stimmten Verhaltensweisen befaßt, sodann Art. 86, der den Mißbrauch 
marktbeherrschender Stellungen betrifft, sowie schließlich verschiedene 
Vorschriften, denen gemeinsam ist, daß sie, anders als Art. 85, 86, nicht das 
Verhalten einzelner Unternehmer zum Gegenstand haben. 
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III. 

Nach Art. 85 EWGV sind u. a. Vereinbarungen zwischen Unternehmen, 
die den Handel zwischen Mitgliedstaa ten zu beeinträchtigen geeignet 
sind und eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wett
bewerbs innerhalb des Gemeinsamen M arktes bezwecken oder bewirken, 
verboten. R echtsfolge eines Verstoßes gegen diese Norm ist Nichtigkeit 
der Vereinbarung. 

1. In dem das Patentrecht betreffenden Parke, Davis-Fall hatte die 
Inhaberin zweier holländischer Patente zur Herstellung von Antibiotika 
drei Großhandelsfirmen, di e solche Antibiotika ohne ihre Erlaubnis in die 
Niederlande importierten, auf Schadenersatz wegen Patentverletzung und 
Unterlassung weiterer Patentverletzungen verklagt. Die Importe stamm
ten zum großen T eil aus Italien. Nach italienischem Patentrecht können 
Arzneimittel und Verfahren zu ihrer H erstellung nicht patentiert werden. 

Der Gerichtshof entschied auf Vorlage des mit dem Streit befaßten hol
ländischen Gerichts, daß das Pa tentrecht, das ein Mitgliedstaat verleiht, 
durch Art. 85 des Vertrags in seinem Bes tand nicht berührt wird. Er sprach 
weiter mit erfreulicher Klarheit aus, daß die Ausübung der Verbietungs
rechte aus einem Patent für sich allein in Ermangelung einer Verein
barung, eines Beschlusses oder einer abgestimmten Verhaltensweise nicht 
unter Art. 85 fallen kann. Der res triktive Charakter des Art. 85 I EWGV 
gestattet es nach der damals vertretenen Ansicht des EuGH nicht, «das 
Verbot über die drei abschließend aufgezählten Formen von Kartellen 
(Vereinbarung, Beschluß, abgestimmte Verhaltensweise) auszudehnen» . 

Aus dieser m. E. zutreffenden Rechtsauffassung folgt, daß Art. 85 der 
Abwehr unbefu gter Importe Dritter durch den Pa tentinhaber nicht ent
gegensteht. Dieses Ergebnis versteht sich eigentlich von selbst. Andernfalls 
wäre nämlich mit der Versagung von Abwehrrechten das Patent seiner 
(wesentlichen) Wirkung beraubt, und damit auch in seinem Bestand 
getroffen. Zur Frage nach der Beurteilung der Geltendmachung von Ver
bietungsrechten aus Parallelpatenten ha t der Gerichtshof, entgegen dem 
Vorschlag der Kommission, nicht Stellung genommen. 

2. Vertragsvereinbarungen ha tte der Gerichtshof in den beiden waren
zeichenrechtlichen Entscheidungen zu beurteilen. 

In dem Grundig/Consten-Fall hatte die deutsche Firma Grundig die 
französische Firma Consten zu ihrem Alleinvertreter in Frankreich 
bestellt. Neben einem Alleinvertriebsvertrag schlossen die Parteien zu-
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sätzlich eine Vereinbarung, wonach Consten berechtigt sein sollte, die 
Grundig zustehenden \Varenzeichen zu benutzen. Consten ließ außerdem 
das Grundig-Warenzeichen G INT für sich in Frankreich eintragen. Als 
zwei französische Großhändler Grundig-Geräte von deutschen Händlern 
bezogen und sie zu niedrigeren Preisen an französische Einzelhändler 
verkauften, verklagte Consten sie wegen Warenzeichenverletzung. 

Dem Sirena-Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde : Die amerikani
sche Firma Mark Allen stellte eine medizinische Schönhei tscreme her, die 
sie unter dem Warenzeichen PREP auch nach Italien ausführte. 1937 
übertrug sie ihr italienisches Warenzeichen auf die italienische Firma und 
stellte zugleich den Import der Creme nach Italien ein; diese wurde von da 
ab von Sirena unabhängig von Mark Allen hergestellt. Nach dem Krieg 
führten mehrere Firmen unter dem Zeichen PREP Creme nach Italien 
ein, die der deutsche Lizenznehmer von Mark Allen herges tellt hatte und 
vertrieben sie in Italien billiger als die Firma Sirena. Diese erhob Klage 
wegen V erletzung ihres Warenzeichens. 

In beiden Fällen qualifizierte der EuGH die aufÜberlassung bzw. Über
tragung von Warenzeichen gerichteten Verträge als Vereinbarungen i. S. d. 
Art. 85 I. Die Vorschrift ist nach Ansicht des Gerichts anwendbar auf den 
Fall, daß die Einfuhr aus anderen Mitgliedstaaten stammender, das 
gleiche Warenzeichen tragender Erzeugnisse unter Berufung auf das 
Zeichenrecht verhindert wird, wenn die Zeicheninhaber das Zeichen oder 
das Recht zu seiner Benutzung durch Vereinbarungen untereinander oder 
mit Dritten erworben h aben . 

Dieser Standpunkt des EuGH erscheint in mehrfacher Hinsicht bedenk
lich. Zunächst hat die auf Übertragung oder Überlassung eines Zeichens 
gerichtete V ereinbarung eine W ettbewerbsbeschränkung weder zum 
Gegenstand noch zur Folge; dies setzt j edoch Art. 85 I voraus. Gewiß kann 
auf Grund der Übertragung bzw. Ermächtigung der Erwerber bzw. der 
Ermächtigte gegen unbefugten Zeichengebrauch Dritter vorgehen und 
damit auch deren H andlungsfreiheit beschränken. Diese Befugnis ist 
j edoch nicht die «Folge» einer Kartellabsprache, sondern des Zeichen
rechts selbst. Vielmehr h at sich auf Grund der Vereinbarung lediglich 
die Zuordnung des Zeichens bzw. der zeichenrechtlichen Befugnisse 
geändert. Die Abwehr von Beeinträchtigungen durch Dritte, die vorher 
dem ursprünglichen Zeicheninhaber zustand, ist nun seinem Rechtsnach
folger möglich. Die W ettbewerbssituation zwischen den am Vertrag 
Beteiligten und Dritten ha t sich gegenüber dem status quo ante also nicht 
verändert. Es wäre auch nicht zu rechtfertigen, die Zulässigkeit der Aus
übung zeichenrechtlicher Befugnisse anders zu beurteilen, wenn der 
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Zeicheninhaber die Marke originär, als wenn er sie deriva tiv erworben 
h at; nur im letzteren Falle liegt aber überhaupt eine Vereinbarung und 
damit ein möglicher Anknüpfungspunkt für Art. 85 I EWGV vor. Ein 
Vertrag der hier zu beurteilenden Art kann die Voraussetzungen des 
Art. 85 I EWGV im übrigen schon deshalb nicht erfüllen, weil sonst j ede 
Übertragung absoluter (Herrschafts-) R echte eine nach Art. 85 unzulässige 
Vereinbarung wäre. 

3. Der EuGH sieht wohl, daß er, wenn er die Übertragungs- bzw. Über
lassungsvereinbarung in toto wegen Verstoßes gegen Art. 85 I EWGV nach 
dieser Norm für nichtig hält, weit über das von ihm verfolgte Ziel hinaus
schieß t. D er Erwerber eines Warenzeichens wäre damit nämlich nicht nur 
außerstande, Parallelimporte abzuwehren. Es wäre ihm außerdem un
möglich gemacht, gegen die Verwendung des Warenzeichens für fremde 
Ware vorzugehen . Um dieser klar aus Art. 85 I EWGV folgenden Kon
sequenz zu entgehen, schränkt der EuGH in der Sirena-Entscheidung sein 
V erdikt ein. Er hält nämlich für unbedenklich solche « K artellabsprachen 
für das gleiche Zeichen, die zur Vermeidung jeder M arktaufteilung so 
gefaßt wurden, daß sie die allgemeine Ausübung der Zeichenrechte auf 
Gemeinschaftsebene mit der Einhaltung der Wettbewerbsbedingungen 
und der Erhaltung der Markteinheit in Einklang zu bringen vermöchten ». 
Soweit dabei, wie im Sirena-Fall, eine volle Übertragung des Zeichen
rechts in Frage steht, kann damit offensichtlich nur eine Ü bertragungs
vereinbarung gemeint sein, die den Erwerber wohl zur Abwehr «dritter» 
Verletzer, nicht aber auch zur Verhinderung von Parallelimporten in
standsetz t. Aber wie sollte eine derartige Vereinbarung beschaffen sein? 
Sicher ist, daß hierfür nicht das dingliche Übertragungsgeschäft in Frage 
kommt, da die Übertragung einer entsprechend «aufgespaltenen» Befug
nis mit dinglicher Wirkung nicht möglich ist. Es bleibt daher nur eine mit 
der Ü bertragung einhergehende Verpflichtung des Erwerbers, also eine 
schuldrechtlichc Vereinbarung. (D arin läge aber wohl erst eine Wett
bewerbsbeschränkung). Was, wenn sie fehlt? Soll dann wirklich auch die 
dingliche Übertragung unwirksam sein ? Soll womöglich das R echt an 
der übertragenen Marke erlöschen? Andererseits: was soll geschehen, wenn 
zwar eine wirksame Verpflichtung des Erwerbers, nicht gegen Parallel
importe vorzugehen, besteht, der Erwerber sich aber nicht daran hält? 
Hier dürften doch, eben weil es an einer beanstandbaren V ereinbarung 
fehlt, die Sanktionen des Art. 85 nicht eingreifen. Das bedeutet aber, daß 
durch eine entsprechende Vertragsgestaltung die Verbotsnorm des Art . 85 
umgangen werden könnte. 
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4. D em Bemühen, zwischen - dem EuGH unerwünschter - Abwehr von 
Parallelimporten und dem keinesfalls zu beanstandenden Vorgehen gegen 
die unbefugte Benutzung eines Warenzeichens für fremde Ware zu diffe
renzieren, entspricht die Unterscheidung, die der EuGH zwischen Bestand 
des Rechts und seiner Ausübung trifft. So sollen - wie mehrfach formuliert 
wird - die nationalen gewerblichen Schutzrechte durch Art. 85 in ihrem 
Bestand nicht berührt werden; doch könne ihre Ausübung unter die in 
dieser Vorschrift ausgesprochenen Verbote fallen. Das sei dann der Fall, 
wenn die Ausübung « Gegenstand, Mittel oder Folge einer Kartellab
sprache» sei. 

Rätselhaft bleibt hierbei die Verknüpfung von Ausübung des Schutz
rechts mit den Voraussetzungen des Art. 85 EWGV. Ein Tatbestandsmerk
mal «Ausübung des Schutzrechts» oder auch nur «Schutzrecht» selbst 
ist in Art. 85 nicht enthalten. Das in diesem Zusammenhang relevante 
Tatbestandsmerkmal ist die «Vereinbarung» bzw. abgestimmte Ver
haltensweise. Würde der Inhaber eines Schutzrechts dieses einem Dritten 
im Wege einer Vereinbarung zur Ausübung überlassen und ihm hierbei 
vertragliche Beschränkungen auferlegen, ließe sich sinnvoll fragen, ob ein 
solche Beschränkungen enthaltender Vertrag sich als Vereinbarung im 
Sinne des Art. 85 darstellt und - bejahendenfalls - ob nicht dennoch die 
Anwendbarkeit dieser Vorschrift dadurch ausgeschlossen wird, weil sich 
die Vereinbarung auf ein gewerbliches Schutzrecht bezieht. Fehlt es hin
gegen an einer Vereinbarung im Sinne des Art. 85 - reine Zeichenüber
lassungsverträge fallen, wie dargetan, eben nicht unter diese Norm - so 
ist die Vorschrift nicht anwendbar. Dann kann aber auch nicht mehr die 
Frage auftauchen, ob die Ausübung eines Schutzrechts gegen eben diese 
Vorschrift verstoßen kann. Sie kann dann auch nicht « Gegenstand, 
Mittel oder Folge einer Kartellabsprache» sein. 

Davon abgesehen ist aber die Unterscheidung zwischen Bestand und 
Ausübung des Rechts in bezug auf die Verbietungsrechte des Schutzrechts
inhabers nicht haltbar. Sieht man einmal von der vertraglichen Verwer
tung von Schutzrechten ab, so besteht deren Ausübung darin, daß der 
Inhaber die Abwehrrechte, die ihm sein Schutzrecht gewährt, gegenüber 
Störern geltend macht. Würde man ihm seine Abwehrrechte entziehen, so 
würde, eben weil diese den wesentlichen Inhalt seines Schutzrechtes aus
machen, das Schutzrecht selbst, d. h. in seinem Bestand beeinträchtigt. 
Das will natürlich auch der EuGH nicht. Er will vielmehr nur die Ver
hinderung von Parallelimporten unmöglich machen oder, wie es allge
meiner das Sirena-Urteil formuliert, den Fall treffen, daß die « Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten stammender, das gleiche Warenzeichen tragen-
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de Erzeugnisse unter Berufung auf das Zeichenrecht verhindert wird». 
Mißbräuchliche Verwendung eines Zeichens für fremde Ware soll der 
Zeicheninhaber - nach wie vor - verhindern können. Der EuGH verkennt 
freilich, daß ein derart differenzierendes Ergebnis durch Rückgriff auf 
das Begriffspaar Bestand/Ausübung nicht zu rechtfertigen ist. Denn wenn 
dem Zeicheninhaber auch nur die Befugnis zur Abwehr von Parallel
importen - unterstellt, sie stehe ihm nach nationalem Recht zu - entzogen 
wird, trifft man zugleich - wenn auch nur partiell - das Recht in seinem 
Bestand. In Wahrheit will der EuGH zwischen zulässiger und unzulässiger 
Geltendmachung von Abwehransprüchen differenzieren, das aber ist vom 
Boden des supranationalen Wettbewerbsrechtes her unmöglich. Für den 
Umfang der Verbietungsrechte sind allein die nationalen Rechtsord
nungen zuständig. 

IV. 

Nach Art. 86 EWGV ist mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar und 
verboten, die mißbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung 
auf dem Gemeinsamen Markt oder auf einem wesentlichen Teil desselben 
durch ein oder mehrere Unternehmen, soweit dies dazu führen kann, den 
Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen. 

Im Parke, Davis-Urteil stellt der EuGH fest, daß die Ausübung der 
Rechte aus einem Patent für sich allein nicht die Voraussetzungen des 
Art. 86 erfülle; anders sei die mißbräuchliche Ausnutzung des Patent
schutzes zu beurteilen. Ein Mißbrauch liege nicht notwendigerweise 
schon deswegen vor, weil der Preis des patentierten Erzeugnisses höher sei 
als der des nicht geschützten Erzeugnisses. Später (Sirena, Polydor) wird 
der höhere Preis als entscheidendes Indiz für einen Mißbrauch angesehen, 
wenn er besonders hoch und sachlich nicht gerechtfertigt ist. 

Gegen diese - sehr allgemein gehaltenen - Ausführungen ist nichts ein
zuwenden. Entsprechende Äußerungen enthält das Sirena-Urteil. Zum 
Erfordernis der «beherrschenden Stellung» verlangt das Gericht, der 
Zeicheninhaber müsse die Macht haben, die Aufrechterhaltung eines 
wirksamen Wettbewerbs auf einem erheblichen Teil des zu berücksich
tigenden Marktes zu verhindern; dabei sei insbesondere das etwaige Vor
handensein und die Stellung von Herstellern oder Verteilern zu berück
sichtigen, die gleichartige oder substituierbare Waren vertrieben. Kon
kretere Hinweise darauf, wann dies zutreffen kann, enthält das Polydor
Urteil, das eine Sonderstellung gegenüber den bisher besprochenen Ent
scheidungen einnimmt. 
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V. 

Die deutsche Grammophon-Gesellschaft verbreitet die von ihr herge
stellten Schallplatten in den EVlG-Ländern, indem sie sie über dortige 
Tochtergesellschaften absetzte, so über die Firma Polydor S.A., Paris, 
deren Kapital sie zu 99,55 % hält. Ein deutscher Großhändler erwarb 
Schallplatten, die die Deutsche Grammophon-Gesellschaft an Polydor 
geliefert hatte, auf dem Umweg über die Schweiz und bot sie seinen deut
schen Kunden an . Die Grammophon-Gesellschaft erblickte hierin eine 
Verletzung ihres V erbreitungsrechts für Deutschland nach § 85 URG und 
rief das deutsche Gericht an. 

Die Besonderheit der Entscheidung bes teht darin, daß sie sich nicht 
mehr auf Art. 85 EWGV stützt. Dementsprechend lautet der Tenor: 

«Es verstößt gegen die Normen über den freien W arenverkehr im 
Gemeinsamen M arkt, wenn ein H ersteller von Tonträgern das ihm nach 
der Gesetzgebung eines Mitglieds taates zustehende ausschließliche Recht, 
die geschützten Gegenstände in Verkehr zu bringen, ausübt, um in diesem 
Mitgliedstaat den Vertrieb von Erzeugnissen, die von ihm selbst oder mit 
seiner Zustimmung in einem anderen Mitgliedstaat verkauft worden sind, 
allein d eshalb zu verbieten, weil dieses Inverkehrbringen nicht im Hoheits
gebiet d es ersten Mitgliedstaa tes erfolgt ist. » 

D er EuGH befaßt sich, wie er selbst ausdrücklich sagt, mit der R echts
lage, die sich ergibt, wenn eine unter Art. 85 subsumierbare Vereinbarung 
nicht vorliegt. Für diesen Fall prüft er, ob die Ausübung eines Schutz
rechts « nicht gegen andere V ertragsvorschriften, insbesondere diejenigen 
über den freien W arenverkehr, verstößt». Er zieht dazu « die Grundsätze 
für di e Verwirklichung eines einheitlichen Marktes zwischen den Mit
gliedstaaten» h eran , die er in Art.3 lit. f sowie den Art.30ff. EWGV 
niedergelegt sieht. 

Nach dem im Abschnitt« Grundsätze» stehenden Art. 3 lit. fumfaßt die 
Tätigkeit der Gemeinschaft - u . a . - « die Errichtung eines Systems, das 
den Wettbewerb innerhalb des Gemeinsamen M arktes vor Verfälschungen 
schützt ». Die Art. 30ff. verpflichten die Mitgliedstaaten grundsätzlich 
keine Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverbote oder -beschränkungen 
einzuführen bzw. aufrecht zu erhalten . D avon läßt Art. 36 Ausnahmen 
« aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, zum 
Schutz der Gesundheit und d es Lebens von M enschen, Tieren oder 
Pflanzen , des na tionalen Kulturguts von künstlerischem, geschichtlichem 
oder archäologischem Wert oder des gewerblichen und kommerziellen 
Eigentums» zu. Nach Satz 2 des Art. 36 dürfen die nach Satz 1 zulässigen 
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Verbote oder Beschränkungen «j edoch weder ein Mittel zur willkürlichen 
Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des H andels 
zwischen den Mitgliedstaaten darstellen». 

Insbesondere aus Art. 36 EWGV entnimmt der EuGH den - schon in 
früheren Entscheidungen anzutreffenden - Satz, daß der EWGV zwar den 
Bes tand der durch nationale Gesetzgebung eines Mitgliedstaates einge
räumten gewerblichen Schutzrechte nicht berührt, die Ausübung dieser 
R echte aber unter die Verbote des Vertrags fallen kann. Er folgert daraus 
die im Tenor ausgesprochene U nzulässigkeit einer Abwehrklage. Be
schränkungen der Freiheit des H andels, soweit sie nicht zur W ahrung der 
R echte berechtigt seien, die den «spezifischen Gegenstand dieses Eigen
tums» ausmachten, seien nicht erla ubt. D as wesentliche Ziel d es V er
trags, der Zusammenschluß der nationalen Märkte zu einem einheitlichen 
M arkt, sei nicht zu erreichen, wenn Privatpersonen auf Grund der ver
schiedenen R echtssysteme der Mitglieds taaten die Möglichkeit hä tten, 
den M arkt aufzuteilen und willkürliche Diskriminierungen oder ver
schleierte Beschränkungen im H andel zwischen den Mitgliedstaaten 
herbeizuführen. 

Auch dieses U rteil hält kritischer Prüfung nicht stand. Die allgemeinen 
Grundsätze für die Verwirklichung eines einheitlichen Marktes zwischen 
den Mitgliedstaaten geben keine Antwort auf die hier zu entscheidende 
R echtsfrage. Das gilt einmal für Art. 3 li t. f. Nach Wortlaut und systemati
scher Stellung postuliert er in allgemeiner Form Aufgaben der Gemein
schaft; er umschreibt die Aufgaben der Mitgliedstaaten, die diese « nach 
Maßgabe des V ertrages und der darin vorgesehenen Zeitfolge» zu ver
wirklichen sich verpflichtet haben. Die Art. 30 ff., einschließlich des Art. 36, 
richten sich ganz eindeutig an die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft. Man 
müßte also vorweg gewissermaßen eine « Drittwirkung» dieser Vor
schriften auf Einzelpersonen annehmen. Dem steht, von anderen Bedenken 
abgesehen, vor allem entgegen, daß der Vertrag an anderer Stelle, nämlich 
in den Art.85 und 86 V erhaltensnormen für die einzelnen U nternehmen 
aufführt. Allein schon wegen ihres belas tenden Charakters muß diese 
enumerative R egelung als erschöpfend angesehen werden, was der EuGH 
in der Parke, D avis-Entscheidung selbst festgestellt hat. D azu kommt, daß 
die Art. 30ff. nur von mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen handeln. 
Die aus ganz anderen Gründen verliehenen und geltend gemach ten Ver
bietungsrechte aus gewerblichen Schutzrechten sind hier sicher nicht 
gemeint. Selbst wenn man dies aber ann ehmen würde, bliebe unerfindlich, 
wieso die Geltendmachung dieser Verbietungsrechte eine « willkürliche 
Diskriminierung » oder eine «verschleierte» Handelsbeschränkung sein 
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soll. K eine Erklärung dafür enthält der Hinweis des EuGH auf den 
«spezifischen Gegenstand dieses Eigentums». Woraus will der EuGH die
sen herleiten? W orum es in Wahrheit geht, zeigt sich sofort, wenn der 
EuGH feststellt, das beanstandete Verhalten der Schutzrechtsinhaber 
verstoße gegen d as wesentliche Ziel des Vertrages, den Zusammenschluß 
der nationalen M ärkte zu einem einheitlichen Markt. Es geht also nicht 
um Normenkollisionen, sondern um wirtschaftspolitische Zielkonflikte ! 

VI. 

Mit seinen Entscheidungen in Sachen Grundig-Consten, Sirena und 
Polydor usurpiert der EuGH der Sache nach die Stellung des nationalen 
Gesetzgebers. Er überschreitet damit die Grenzen seiner Gestaltungsbefug
nis. D as zeigt sich auch an seinem Stil der R echtsfindung. W ei thin fehlt es 
an einer exakten Prüfung der Tatbestandsmerkmale einzelner Vorschriften 
des EWGV. Andererseits kreiert der EuGH T atbestandserfordernisse, die 
der EWGV nicht enthält und für deren Aufs tellung auch bei einer anzu
erkennenden rechtsschöpferischen Fortbildung des R echts kein R aum sein 
kann. Diese Spruchpraxis ist offensichtlich getragen von dem Bestreben, 
die Freiheit des zwischenstaatlichen Wettbewerbs zu wahren . So sehr 
dieses Bemühen V erständnis verdient, kann dennoch nicht nachdrücklich 
genug vor den Ergebnissen dieser R echtsprechung, die mit dem klaren 
T ext des Vertrags unvereinbar sind, gewarnt werden. Schließlich ist der 
EuGH ein Gericht und folglich an die bes tehenden Rechtsvorschriften 
gebunden. Gerade ein Gericht kann nicht seine Befugnisse aus angeblichen 
allgemeinen Aufgaben ableiten, seine Aufgabe richtet sich vielmehr nach 
den ihm übertragenen Befugnissen. 

Es tut mit leid, d aß ich in das vielfache Lob für diese Entscheidungen 
(Johannes, Schröter ) nicht einstimmen kann. Eine akzeptable Lösung 
dieses Problems ist nur durch die zuständige Legislative möglich, sobald 
die R egierungen den W eg dazu durch entsprechende Vereinbarungen 
freigemacht h aben. 



Offenbarung und Erfindungsnachweis 
bei chemischen Patentanmeldungen~~ 

A. HÜNI, BASEL 

Über Offenbarung und Erfindungsnachweis bei chemischen Patent
anmeldungen in gedrängter Form zu referieren, ist nicht einfach. Zu viele 
Fragen hängen mit diesen umstrittenen Begriffen zusammen, als daß man 
sie auf kleinem Raum auch nur annähernd erschöpfend behandeln könnte. 
Es kann sich daher im Folgenden nur darum handeln, die beiden Problem
kreise in groben Zügen darzustellen. Darüber hinaus muß vorausge
schickt werden, daß diese Darstellung aus der persönlichen Sicht des Ver
fassers geschieht. 

Bei den folgenden Betrachtungen soll folgende Definition für eine Er
findung im Sinne des Patentrechtes zugrunde gelegt werden. Die Erfin
dung, mag sie uns in der Form eines neuen Verfahrens, eines neuen Stoffes 
oder einer neuen Verwendung gegenübertreten, ist stets eine wiederholbare 
Lehre zum technischen Handeln. 

Im Falle eines Verfahrens oder einer Verwendung betrifft die geforderte 
wiederholbare Lehre gerade dieses Verfahren oder diese Verwendung. 
Im Falle eines Stoffes betrifft die wiederholbare technische Lehre die 
Herstellung des Stoffes. 

Diese Lehre zum technischen Handeln ist es, welche in den ursprüng
lichen Unterlagen so eindeutig definiert und offenbart sein muß, daß sie 

* D er Beitrag entspricht einem kurzen Referat, gehalten anläßlich eines Besuchstages 
von Delegierten verschiedener europäischer Patentämter und Patentgerichte bei den 
Firmen CIBA-GEIGY AG, F . Hoffmann-La Roche & Co. A.G. und SANDOZ A.G. als 
E inleitung zu einer Diskussion. Demgemäß ist der Beitrag nicht a ls eine abschließende 
Darstellung irgendeines bestimmten Patentrechtes gedacht. Entsprechend sind auch die 
Literaturhinweise nicht erschöpfend, sondern nur beispielsweise, meist aus dem deutschen 
Fachschrifttum, ausgewählt. 
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von anderen Lehren abgrenzbar ist und von einem Fachmann ohne erfin
derisches Zutun nachvollzogen werden kann, sofern er die angegebenen 
Lösungsmittel zur Hand hat 1 • 2 • 3 , 4 • Der Fachmann muß also z.B. in der 
Lage sein, durch Umsetzung der angegebenen Ausgangsmaterialien das 
erfindungsgemäße Verfahren im angegebenen Sinne ablaufen zu lassen, 
die vorgeschlagenen Mittel bestimmungsgemäß zu verwenden, oder durch 
Umsetzung angegebener Ausgangsstoffe den neuen Stoff herzustellen, 
jeweils vorausgesetzt, daß er die nötigen Ausgangsprodukte zur Hand hat. 

Wie steht es aber mit den sogenannten Attributen der patentfähigen 
Erfindung? Müssen und können sie in der Patentbeschreibung offenbart 
werden und, wenn ja, wann? Es sollen 2 Gruppen von Attributen unter
schieden werden. Diejenigen, die durch einen Vergleich mit dem Stand 
der Technik bestimmt werden und diejenigen, die sich ohne einen solchen 
Vergleich feststellen lassen. Zu den ersteren zählt die Neuheit, die Erfin
dungshöhe und d er technische Fortschritt und damit auch der sogenannte 
« technische Effekt» bei Analogieverfahren oder analogen neuen Stoffen. 
Bei dieser Kategorie von Attributen liegt es in der Natur der Sache, daß sie 
nicht offenbart, sondern d aß ihr Vorliegen nur nachträglich negativ da
durch glaubhaft gemacht werden kann, daß im Stand der Technik nichts 
zu finden ist, was der offenbarten Erfindung gleich, sehr ähnlich bzw. 
gleichwertig wäre. Es ist einleuchtend, daß das Vorhandensein dieser 
Attribute nicht schon am Anmeldetag dargetan sein kann,da der Anmelder 
den vollen Stand der Technik kaum je, schon gar nicht aber am Anmelde
tag kennen kann. Es handelt sich also hier nicht um ein Problem der 
Offenbarung, sondern um das einer späteren Glaubhaftmachung von 
Qualitäten, die der offenbarten Erfindung inherent sind. Diese Glaubhaft
machung kann jederzeit, wenn gefordert, durchgeführt werden 1 . 

Die zweite Kategorie von Attributen, diejenigen, die sich direkt, los
gelöst vom Stand der Technik, feststellen lassen, beinhaltet die soziale 
Brauchbarkeit, die gewerbliche V erwertbarkeit und die Ausführbarkeit. 

Die soziale Brauchbarkeit und die gewerbliche Verwertbarkeit dürften 
in der Praxis bei jeder ein neues chemisches Verfahren oder einen neuen 
chemischen Stoff betreffenden Erfindung als gegeben betrachtet wer
den 5 • 6• Soziale Brauchbarkeit ist nämlich ein sehr weitgespannter Begriff, 
1 TRÜSTEDT, GRUR 1960, 55ff. 
2 Appetitzügler, GRUR 1966, 312ff. 
3 BEIL, GRUR 1961, 318ff. 
4 WEISSIG, GRUR 1965, 396ff. 
1 a.a.O. 
5 BLUM und PEDRAZZINI , Bd.I, 134 (1957) 
6 BENKARD, S.157 (5.Auflage) 
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der sogar die Befriedigung eines ästhetischen Bedürfnisses umfaßt und 
daher sicher auch die Schaffung eines neuen chemischen Verfahrens oder 
eines neuen chemischen Stoffes beinhaltet. Ferner läßt sich j edes chemische 
Verfahren in einem Gewerbebetrieb durchführen und jeder chemische 
Stoff in einem solchen Betrieb herstellen 7• 

Lediglich bei den Verwendungs-Erfindungen mag es Fälle geben, wo 
soziale Brauchbarkeit oder die gewerbliche Verwertbarkeit fehlt, letzteres 
vielleicht bei einem sogenannten H eilverfahren, sofern man die Ausfüh
rung dieses V erfahrens nicht als gewerbliche Tätigkeit bezeichnen kann. 
Hier läßt sich j edoch argumentieren, daß die Erfindung einer erstmaligen 
medikamentösen Verwendung einer bekannten Verbindung insofern 
gewerblich verwertet wird, als sie zur gewerblichen Herstellung und zum 
V erkauf eines entsprechend ausgesta tteten Medikamentes führt 8 . D amit 
könnte eine solche Verwendungserfindung patentfähig sein, denn un
ethisch kann man sie nicht nennen. 

Wie dem auch sei, diese beiden Attribute bedürfen j edenfalls keiner 
speziellen Offenbarung; sie ergeben sich vielmehr aus einer Beurteilung 
der offenbarten technischen Lehre. 

Bei dem Attribut der Ausführbarkeit (Benützbarkeit) hingegen ist die 
Offenbarung relevant. Das Erfordernis der Ausführbarkeit geht weiter als 
dasj enige der Wiederholbarkeit. Letztere betrifft nur die eigentliche Lehre 
zum technischen Handeln und muß, wie wir gesehen haben, bereits durch 
die ursprüngliche Offenbarung sichergestellt sein. Durch das Erfordernis 
der Ausführbarkeit hingegen soll verhindert werden, daß sich der Patent
inhaber ein Monopol über die Laufdauer des Patentes hinaus dadurch 
sichert, daß er zwar eine in sich wiederholbare Lehre beschreibt, aber 
sonstige Informationen, die für die Benützung der Erfindung notwendig 
sind, zurückhält. Der Fachmann muß z.B. auch in der Lage sein, sich 
etwa neue, zur Ausführung der Erfindung nötige Mittel, wie mikrobio
logische Stämme oder neue chemische Ausgangsstoffe, zu beschaffen bzw. 
herzustellen, oder er muß wissen, auf welchem Sektor er die Erfindung 
zweckmäßig einsetzen kann, z.B . einen neuen Stoff als Pharmazeutikum, 
als Textilhilfsmittel, als Polymerisationsbeschleuniger usw. D a diese 
Information nicht die Erfindung als solche, sondern lediglich ihre Benüt
zung betrifft, so ist es ausreichend, wenn sie in den ertei lungsreifen Unter
lagen erscheint, denn erst mit der Patenterteilung wird endgültig der 
Abtausch «Ausschließungsrecht » gegen «volle Orientierung der Öffent-

; BENKARD, S. 157- 158 (5. Auflage) 
8 WINDISCH, GRUR 197 1, 550ff. 
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lichkeit» vollzogen. Das heißt, die zur Sicherung der Ausführbarkeit not
wendige Information kann im Prüfungsverfahren beigebracht werden 9 , 10 , 

11 , 12 , 13_ 

In Anwendung auf mikrobiologische Verfahren unter Zuhilfenahme 
eines neuen Mikroorganismenstammes würde dies bedeuten, daß der 
Mikroorganismus am Anmeldetag so ausreichend charakterisiert sein 
muß, daß die wiederholbare technische Lehre definiert ist, oder, wenn dies 
in der Beschreibung nicht möglich ist, daß die Anmeldung einen Hinweis 
auf seine Deponierung enthalten muß. Der Öffentlichkeit allgemein und 
frei zugänglich sein muß der Stamm jedoch erst von der Patenterteilung an. 

Zusammenfassend zeigt sich, daß der Anmelder am Anmeldetag ledig
lich die seine Erfindung verkörpernde technische Lehre in einer wieder
holbaren Form offenbaren muß. Dieses Ergebnis stimmt auch damit über
ein, daß die gesetzlichen Anforderungen an eine Offenbarung der Erfin
dung in der Patentanmeldung und an den Gehalt einer neuheitsschäd
lichen Vorpublikation in zahlreichen Patentgesetzen gleich sind, und daß 
tatsächlich das hier für die Anmeldung als genügend erachtete Ausmaß an 
Offenbarung in der Praxis auch als ausreichend für die Offenbarung einer 
Erfindung im Stand der Technik angesehen wird 14. 

Darüber hinaus muß der Anmelder bis zur Erteilung den Fachmann 
durch gegebenenfalls weitere Angaben in die Lage versetzen, die Erfindung 
zu benützen, wozu die Beschreibung der H erstellung von Ausgangs
stoffen und des Anwendungsgebietes (Zweckes) der Erfindung gehört, 
soweit diese nicht naheliegen . Alles andere, vor allem Erfindungshöhe, 
technischer Fortschritt, technischer Effekt, soziale Brauchbarkeit und 
gewerbliche Verwertbarkeit, ist eine Frage von Erfindungsqualitäten; 
diese können im Erteilungsverfahren bzw. im Nichtigkeitsverfahren aufge
zeigt werden . 

Wie sieht das Problem der Offenbarung der Erfindung in der Praxis der 
chemischen Industrie aus? Dabei sei das Vorhandensein des Stoffschutzes 
vorausgesetzt. Die Dinge liegen j edoch bei den sogenannten patentfähigen 
Analogieverfahren gleich. 

In der chemischen Industrie steht der Chemiker in vielen Fällen vor dem 
Problem, auf seinem Gebiet, z. B. dem Gebiet der Farbstoffe, der Pharma-

9 BEN KARD, S. 156 (5. Auflage) 
10 B ENKARD, S. 896 (5. Auflage) 
11 BEIL, GRUR 1961, 318ff. 
12 TRÜSTEDT, GRUR 1960, 55 
13 WEISSIG, GRUR 1965, 396 
14 NASTE LSKI, GRUR int. 1972, 43ff. 
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zeutika, der Kunststoffe, der Kosmetika usw., neue, kommerziell verwert
bare und damit ein Bedürfnis befriedigende Produkte zu schaffen. Es steht 
ihm dabei die Unendlichkeit möglicher neuer Verbindungen offen und in 
diese Unendlichkeit greift seine schöpferische Phantasie. Oft geht er dabei 
von einem konkreten Ansatzpunkt im Stande der Technik aus. Aber davon 
gibt es meist eine Unzahl, und es bleibt seiner Intuition vorbehalten, einen 
solchen Ansatzpunkt zu wählen und in derjenigen Richtung vorzugehen, 
daß er zu einem wertvollen Resultat gelangt. In anderen Fällen aber geht 
der Chemiker sozusagen vom Nichts aus, er antizipiert eine neue Körper
klasse als wertvoll auf seinem Gebiet, d. h. er macht eine Pioniererfindung. 
Wie dem auch sei, in der Regel denkt hier der Chemiker zunächst nicht 
an einzelne Verbindungen, sondern er denkt in allgemeinen Begriffen oder 
anders ausgedrückt, in Stoffbereichen. Der Chemiker operiert hier mit 
Begriffen einer der Erfindungsidee adäquaten Terminologie, wie z.B. 
aromatisches Amin, nicht Anilin, Halogen, nicht Chlor, Alkoxy, nicht 
Methoxy, Dialkylamino oder Alkylenamino, nicht Dimethylamino oder 
Pyrrolidino usw. Hierbei bildet der Erfinder diese Begriffe nach Erfah
rungssätzen, die sich als Realität in der Forschung bewährt haben. 

Erst in einem zweiten Schritt wird der Erfinder dazu übergehen, gedank
lich aus dem Stoffbereich spezielle Verbindungen herauszuschälen, in 
denen er seine Erfindung materialisieren will. Auf Grund verschiedenster 
Annahmen über die kommerziellen Chancen solcher einzelner Verbin
dungen, wobei oft die Überlegung mitspielt, welche Ausgangsstoffe gerade 
am besten erhältlich oder am billigsten sind, werden dann die verschiede
nen Verbindungen hergestellt, welche die Beispiele der Patentanmeldung 
bilden. Nicht sie sind die Erfindung, sondern sie materialisieren verschie
dene Erscheinungsformen der Erfindung, die abstrakter Natur ist. 

Für eine ausreichende Offenbarung der Erfindung genügt es daher an 
sich, wenn der Erfinder in der Anmeldung den Stoffbereich, in dem sich 
seine Erfindung materialisieren läßt, definiert und, wenn dies nicht offen
sichtlich ist, wie V erbindungen dieses Typs hergestellt werden können. 
Wenn der Fachmann allerdings bei der Materialisierung der Erfindung auf 
Schwierigkeiten stößt, indem sich eine beträchtliche Zahl von vernünfti
gerweise vorstellbaren Verbindungen des angegebenen Typs in der offen
barten oder in naheliegender Weise nicht herstellen läßt, dann allerdings 
ist die Offenbarung in dieser allgemeinen Form ungenügend. 

Nun ist es oft so, daß von amtlicher Seite eine Erfindung als unzurei
chend offenbart beanstandet wird, weil ein recht großer Stoffbereich als 
Erfindung offenbart wird, aber nur wenige Herstellungsbeispiele gezeigt 
werden. Diese Beanstandung dürfte in dieser Form nicht gerechtfertigt 
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sein. Sie kann nicht mit « fehlender Erfindungswirklichkeit» begründet 
werden, denn eine solche betrifft nicht den ursprünglichen Umfang der 
Exemplifizierung, sondern höchstens das Ergebnis einer Nachprüfung der 
offenbarten Erfindung. Die Beanstandung wegen mangelnder Offen
barung einer Erfindung ist erst dann gerechtfertigt, wenn der Prüfer kon
krete Zweifel daran äußern kann, daß gewisse, vernünftigerweise vorstell
bare Verbindungen des angegebenen Typs für den Fachmann herstellbar 
sind. Kann er das, so ist es Sache des Anmelders, seinerseits glaubhaft zu 
machen, daß auch diese Verbindungen gemäß den allgemeinen Angaben 
hergestellt werden können. Dies kann gegebenenfalls durch Erfahrungs
sätze, Hinweise auf das Fachwissen, Analogieschlüsse oder schließlich 
Beibringung von weiteren Beispielen geschehen. Solange diese Beispiele 
innerhalb des Stoffbereiches liegen und so die Erfindung nicht erweitern, 
ist kein Grund zu sehen, warum sie nicht in die Anmeldung aufgenommen 
werden können. Auf alle Fälle sind sie gutachtlich bei der Beurteilung der 
Offenbarung zu berücksichtigen 15• Auf diese Frage der Zahl von Beispie
len, die für eine solche Glaubhaftmachung gefordert werden, soll später 
noch einmal zurückgekommen werden. 

Kurz gestreift werden soll zuerst noch ein weiteres, die Offenbarung der 
eigentlichen Erfindung betreffendes Problem. Wenn nämlich der An
melder oder Patentinhaber aus irgendeinem Grund, sei er erfindungs
wesentlich oder nur formaler Natur, zu einer Einschränkung seines 
Schutzrechtes gezwungen wird, so ist zu untersuchen, ob der einge
schränkte Erfindungsgegenstand ursprünglich offenbart war oder ob er 
nicht vielmehr eine neue, nicht vorgezeichnete Auswahl darstellt, die z.B. 
für einen späteren Anmelder patentfähig sein könnte, was zu einer Datums
verschiebung führen müßte. 

In dieser Situation stößt man im Prüfungsverfahren oft auf große formale 
Schwierigkeiten meist redaktioneller Natur, indem bei der Beurteilung der 
Frage der Offenbarung sehr am Wortlaut der ursprünglichen Unterlagen 
gehaftet wird. Man sollte aber grundsätzlich auf alles einschränken können, 
was für den Fachmann der Natur der Sache und nicht unbedingt nur dem 
Wortlaut nach erkennbar offenbart ist, und zwar ohne daß der einge
schränkte Gegenstand als besonders bevorzugt oder erfindungswesentlich 
gekennzeichnet sein müßte 16 , 17 • Die Qualität einer Erfindung muß ja, wie 
wir gesehen haben, nicht Gegenstand der ursprünglichen Offenbarung 
sein. 

l G BEIL, GRUR 1971, 382ff. 
rn WEISSIG , GRUR 1965, 396ff. 
17 BEIL, GRUR 1966, 597 ff. 
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Hierher gehört auch das Problem des «Disclaimers». Stellt sich ein 
(oder mehrere) Stoff (e) aus dem beanspruchten Stoffbereich als bekannt 
h eraus, läßt aber seine Beschreibung keinerlei Grund für d en Fachmann 
erkennen, die restlichen Verbindungen aus dem Stoffbereich herzustellen 
(z .B. keine Beschreibung der Wirkung), so sollte der ganze Stoffbereich 
mit einem «Disclaimer» für die vorbekannte Verbindung unter Schutz 
gestellt werden können, und zwar unabhängig davon, ob die vorbekannte 
Verbindung tatsächlich den gleichen Zweck erfüllt. D er neue Anspruch ist 
in seiner Definition klar, er ist ebenso einheitlich wie d er ursprüngliche 
Anspruch, denn alle noch beanspruchten Verbindungen besitzen immer 
noch die gleiche G emeinsamkeit. Es liegt auch keine neue, in den ursprüng
lichen Unterlagen nicht offenbarte Erfindung vor, denn der Ausschluß 
eines Teils der Erfindung wurde ja nicht wegen eines für den Fachmann 
verborgenen, die Natur der Erfindung b etreffenden Mangels vorgenom
men, sondern wegen eines für jeden Fachmann offenkundigen formellen 
Mangels, nämlich fehlender Neuheit. Das heißt, der mit dem Stand der 
Technik vertraute Leser der Patentschrift konnte die Einschränkung selbst 
ohne irgendwelche Versuche als selbstverständlich und notwendig er
kennen. 

Desgleichen sollte a fortiori ein Anspruch gewährbar sein, in dem von 
Anfang an unter den genannten Bedingungen ein bekanntes Glied eines 
Stoffbereiches ausgeschlossen ist. Bei all dem wird natürlich vorausgesetzt, 
d aß man für den eingeschränkten Teil Erfindungshöhe und technischen 
Fortschritt gegenüber dem Stand der Technik glaubhaft machen kann. 

Dies bringt uns zum zweiten H auptpunkt des Referates, nämlich d em 
Erfindungsnachweis, worunter der Nachweis der Erfindungshöhe und d es 
technischen Fortschritts im Prüfungsverfahren verstanden werden soll. 
Dabei ist das Wort «Nach weis» falsch gewählt. Ein solcher wird nicht 
verlangt; es genügt eine «Glaubhaftmachung» 18 . 

Erfindungshöhe für einen n euen Stoffbereich ist einerseits dann gegeben, 
wenn die Verbindungen des neuen Stoffbereiches nur auf Grund eines 
neuen, erfinderischen Verfahrens herges tellt werden können 19 • Erfindungs
höhe liegt anderseits vor, und dies wird der häufigere Fall sein, wenn d en 
Verbindungen d es neuen Stoffbereiches überrasch end wertvolle Eigen
schaften zukommen. 

D er technische Fortschritt ist gleichzusetzen mit der Befriedigung ein es 
bestehenden Bedürfnisses . Im ersten Fall ist die Befriedigung eines Bedürf-

18 vgl. Anthradipyrazol, GR UR 1970, 408ff. 
'"TR ÜSTEDT, GRUR 1960, 55ff. 
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nisses darin zu sehen, daß ein der T echnik noch nicht zugänglicher Stoff
bereich realisiert werden konnte. Im zweiten Fall muß glaubhaft gemacht 
werden, daß die überraschenden Eigenschaften der V erbindungen des 
neuen, aber an sich theoretisch schon vorher zugänglichen Stoffbereichs 
bei ihrer V erwertung ein noch nicht bestehendes Bedürfnis befriedigen. 
Dies kann damit zutreffen, daß die Vertreter des neuen Stoffbereichs 
Wirkungen zeigen, welche bekannte Verbindungen nicht, oder nicht im 
gleichen M aße oder nicht in allen Fällen zeigen . D abei müssen diese Fälle 
gar nicht zahlreich sein. So entspricht es sicher der Befriedigung eines 
bes teh enden Bedürfnisses, wenn einzelnen M enschen, die wegen einer 
individuellen Unverträglichkeit oder R esistenz mit bekannten Mitteln 
nicht oder nicht mehr behandelt werden können, mit den neuen Mitteln, 
und sei es auch nur für eine kurze Zeit, geholfen werden kann. 

Die Befriedigung eines bes tehenden Bedürfnisses kann auch darin liegen, 
daß der neue Stoffbereich als soundsovielter W eg aufgrund von Erfah
rungsgrundsätzen neben gleich wirksamen bekannten Verbindungen den
noch von der Öffentlichkeit als nü tzlich akzeptiert wird 20 , oder daß er 
billiger ist. 

Wie sieht es nun mit der Glaubhaftmachung der Erfindungshöhe und 
des technischen Fortschritts in der Praxis aus? Der Anmelder vertritt a 
priori mit der Einreichung der Anmeldung die M einung, der neue Stoff
bereich sei erfinderisch und fortschrittlich. W enn berechtigte Zweifel 
geäußert werden, wird er dies im Prüfungsverfahren, wenn nötig, an 
einzelnen Ausführungsformen konkret, z.B. durch V ersuche, glaubhaft 
m achen. Bei der Diskussion darüber, ob dadurch das V orliegen von Er
findungshöhe und technischem Fortschritt für den beanspruchten Stoff
bereich insgesamt glaubhaft gem acht ist, kann sich sowohl das Amt als 
auch der Anmelder auf Erfahrungssätze berufen 20 • D abei is t auch zu 
berücksichtigen, daß nicht j ede Ausführungsform einer Erfindung tech
nisch fortschrittl ich sein muß und daß dem Anmelder in Zweifelsfällen 
Erfindungshöhe zuzubilligen ist. Erst wenn unter Berücksichtigung dieser 
Gesichtspunkte von einer Glaubhaftmachung der Erfindungsqualitäten im 
R ahmen d es Stoff bereiches nich t gesprochen werden kann, m uß der An
melder durch weitere Versuche an vorliegenden oder nachzubringenden 
Beispielen die verlangte Glaubhaftmachung erbringen. Hier wie vorher 
bei der Frage, ob die Wiederholbarkeit der technischen H andlung im 
U mfang des neuen Stoffbereichs ausreichend glaubhaft gem acht ist, 

20 vgl. auch An thradipyrazol, GR U R 1970, 408ff. 
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besteht die Gefahr, daß konkrete Versuche an einer zu großen Zahl von 
individuellen V erbindungen verlangt werden. 

Hier gilt es zu bedenken, daß diese zusätzlichen Beispiele und Versuche 
eine enorme kosten- und arbeitsmäßige Belastung für den Anmelder dar
stellen. D azu kommt, daß diese Arbeiten forschungsmäßig steril sind und 
im Gegenteil ein bedeutendes Forschungspotential brachlegen. Diese 
Forderungen nach weiterem Material werden j a zu einem Zeitpunkt an 
den Erfinder herangetragen werden, in dem er sich berei ts neuen Projekten 
zugewandt hat, deren Bearbeitung er nun unterbrechen muß. 

W enn man bedenkt, daß selbst in Ländern ohne materielle Prüfung nur 
ein minimer Bruchteil der Pa tente spä ter in einen V erletzungsstreit oder 
ein Nichtigkeitsverfahren verwickelt wird, so fragt man sich, ob ein so 
großer Aufwand berechtigt ist oder ob man nicht viel mehr Gewicht auf 
eine wirklich großzügig gehandhabte Glaubhaftmachung legen sollte. Im 
Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren ha t der sachkundige Konkurrent 
j a Gelegenheit, sich zu wehren, wenn er find et, der beanspruchte Stoff
bereich behindere ihn ungerechtfertigterweise. Dabei ist zu bedenken, daß 
j e nach Landesrecht der Konkurrent über das Nichtigkeitsverfahren Zu
tritt zum höchsten Gericht hat, während der Anmelder in seinem Bemü
hen, für seine mühsam errungenen Forschungsresultate ausreichenden 
Schutz zu erhalten, oft in der Beschwerdeinstanz die letzte Instanz vor
findet . Es wäre daher ungerecht, den Anmelder im Anmeldeverfahren 
durch hohe Anforderungen an die Glaubhaftmachung der Wiederholbar
keit, der Erfindungshöhe und des technischen Fortschritts im R ahmen d es 
gesamten Stoffbereiches zu belasten. 

Aber auch von einem anderen Standpunkt aus wäre es unrichtig, dem 
Erfinder weitgehende Forderungen nach weiteren experimentellen Bei
spielen und Daten zu stellen . Da nämlich diesen Forderungen aus den 
dargelegten rein ökonomischen und arbeitstechnischen Gründen in der 
Praxis meist nicht voll entsprochen werden kann, ergeben sich aus ihnen 
stets Einschränkungen. Die so entstandenen Einschränkungen sind aber 
gemessen an der Natur der Erfindung meist zufällig und willkürlich und 
haben nichts mit einem Erfindungsmangel zu tun. Da mit werden wesent
liche T eile der Erfindung zum Schaden des Erfinders für Nachahmer frei, 
die sich ohne vergleichbare Forschungsanstrengungen in das Geschäft 
einschalten und damit die Ertragsbasis des forschend en Erfinders schmä
lern können . Gerade die « Kleinen » unter den echten Erfindern werden 
dadurch empfindlich getroffen, denn sie sind bei dieser Sachlage am wenig
sten im Stande, ihre Erfindung in einem angemessenen R ahmen zu paten
tieren. D a die Patentgesetze primär zur Förderung des Fortschritts ge-
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schaffen wurden und ein solcher Fortschritt heute meist nur noch durch 
eine risikoreiche Forschung erreicht werden kann, so müßte man einer 
solchen, der Forschung abträglichen Praxis skeptisch gegenüberstehen. Es 
drängt sich vielmehr hier in gesamt-volkswirtschaftlicher Sicht die Bei
behaltung einer großzügigen Praxis der Patentämter auf, wie sie in der 
Vergangenheit stets üblich war. 



PatG Art. l 

Schweizerische Rechtsprechung 

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH 

(Mitarbeiter jAQ,UES GuvET, Geneve) 

I. Patentrecht 

A1erkmale des Patentanspruchs, die keine präzise und aus den ursprünglichen 
Unterlagen abzuleitende Bedeutung haben, fallen als Unterscheidungsmerkmale 
gegenüber dem bekannten Stand der Technik außer Betracht. 
Bei der Beurteilung der Erfindungshöhe ist eine Zerlegung der Eifindungsdefinition 
in ihre Einzelmerkmale, um letz tere dann jedes für sich mit dem Stand der Technik 
zu vergleichen, in der Regel nicht statthaft; ist aber weder eine technologische Ver
knüpfung noch eine patentrechtliche Zusammengehörigkeit der Merkmale erkennbar, 
so sind letztere zunächst getrennt auf ihren Erfindungsgehalt zu untersuchen und bei 
negativer Beurteilung ist anschließend zu prüfen, ob trotzdem eine sog. Kombina
tionserfindung vorliegt. 
Von einer patenifähigen Kombinationserfindung ist zu fordern, daß das Zusammen
spiel der von den Einzelmerkmalen beigesteuerten technischen Mittel ein neues und 
nicht nur das durch Summation der einzelnen Maßnahmen zu erwartende Ergebnis 
zeitigt. 

Des caracteres de la revendication qui n' ont pas de signification precise, susceptible 
d' etre deduite des pieces techniques primitives, ne peuvent pas etre pris en considera
tion pour distinguer l'invention de l' etat de la technique. 
Lors de l' appreciation de l'idee creatrice, il n' est en regle generale pas admissible de 
fractionner la deffinition de l'invention en ses elements constitutifs, pour !es comparer 
ensuite individuellement avec l' etat de la technique. Toutefois, si l'on ne voit entre 
ces elements ni Lien technologique ni connexion sur le plan du droit des brevets, il y a 
lieu d' examiner ceux-ci d' abord separement quant a leur apport inventif et dans, la 
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negative, de se demander alors si, malgri cela, ils constituent neanmoins une inven
tion dite de combinaison. 
Une invention de combinaison n' est brevetable que si l' agencement des moyens tec/z
niques qui decoulent des elements individuels aboutit a un ejfet risultant nouveau, 
depassant La somme des ejfets individuels. 
Prise en considiration des sous-revendications. 

PMMBl 1971 I 72ff., Auszug aus dem Entscheid der II.Beschwerde
abteilung vom 25. März 197 1 i. S. Junghans gegen J ahresuhren-Fabrik. 

Aus den Erwägungen der B eschwerdeabteilung: 

Bei d er Beurteilung d er Erfindungshöhe ist die sog. mosaikartige Betrachtungsweise 
zulässig (PMMBI. 1962 I 46, Erw. 2) , die gestattet, Teilkenntnisse aus den verschiedenen 
Entgegenhaltungen heranzuziehen, um daraus das maßgebende Gesamtwissen des Fach
manns zusammenzustellen und letzteres anschließend mit dem beanspruchten Gegen
stand zu vergleichen. Hingegen ist eine «mosaikartige » Zerlegung des zu beurteilenden 
Pa tentanspruches in seine Einzelmerkmale, um letztere dann j ed es für sich mit dem 
Stand der T echnik zu vergleichen , in der R egel nicht statthaft, weil sie mit d er R echt
sprechung über die sog. Kombinationserfindungen (vgl. z.B. BGE 58 II , 68) nicht verein 
bar wä re. Die gemeinsame Betrachtung der Anspruchsmerkma le (soweit sie wenigstens 
als Komponenten d es beanspruchten Erfindungsgegenstandes noch neu sind) se tzt aber 
vora us, daß sie entweder technologisch zusammenwirken oder a ber daß sie zumindest 
patentrechtlich eine Einheit bilden, d. h. daß sie gemeinsam zur Lösung der gleichen 
Aufgabe dienen. Die von der Patentabteilung II angeschnittene Frage der Erfindungs
einheit wurde von d er Einsprech erin in ihrer Stellungnahme vom 11.J uni 1969 zur 
Beschwerdebegründung aufgegriffen. Zur Einheitlichkeit der Erfindung ist zu verlangen, 
daß d er M ehrheit von Einzelelem enten ein einheitlicher Erfindungsgedanke zugrunde
liegt (BGE 58 II 270), d aß sie a lso zur Lösung eines gemeinsamen technischen Pro
bl ems beitragen. 

Im vorliegenden Fall ist aber zunächst keine technologische V erknüpfung der M erk
male a-c ersichtlich, und die der Erfindung jetzt zugeschriebene Aufgabe - einfacher 
Aufbau der Unruhanordnung und trotzdem gute Gangergebnisse - ist eine stets vor
liegende, triviale Zielsetzung, die über die besondere Aufgabe d er Erfindung nichts 
Charakteristisches auszusagen vermag. Aus der geltend gemachten Aufgabenstellung 
lä ßt sich da her auch patentrechtlich keine Zusammengehörigkeit der M erkmale a-c fol
gern , so daß letztere zunächst getrennt auf ihren Erfindungsgeh alt zu untersuchen sind. 
Bring t diese Einzelbetrachtung nichts Patentwürdiges zutage, wird a nschließend dann 
noch zu prüfen sein, ob die drei M erkmale in ihrer Gesamtheit eine sog. Kombinations
erfindung zu begründen vermögen .. .. 

Da a lso die Merkmale a- c einzeln nicht geeignet sind, die vom Pa tenta nspruch d efi 
nierte Unruhanordnung als erfi nderisch im Sinne des Art. 1 Pa tG zu qualifizieren, bleib t 
zu untersuchen, ob ihre Vereinigung in einem Gangregler als eine Leistung gewürdigt 
werden kann, durch die eine pa tentwürdige Kombinationserfindung zustande kam. Hier
zu ist nach der R echtsprechung (BGE 58 II 68) zu fordern, daß das Zusammenspiel der 
von den Einzelmerkmalen be igesteuerten technischen Mittel e in neues und nicht nur das 
durch die Summation der einzelnen Maßnahmen zu erwartende Ergebnis zei tigt. Die im 
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Patentanspruch angeführten Merkmale bringen aber keinen neuen, überraschenden Ge
samteffekt zustande. Auch die möglicherweise erreichbare T emperaturkompensation ist 
nur ein Vorteil , den die Zusammenfassung m ehrerer Elemente oftmals mit sich bringt 
und den man in der Technik allgem ein auszunützen strebt, indem man die Einzeltei le so 
wählt, daß sich die T emperaturabhängigkeit ihrer Wirkungen gegenseitig weitgehend 
aufhebt; sie bedeute t, wie auch die behauptete, durch entsprechende Vorkehren bei der 
Materialwahl und Dimensionierung der den Gangregler bildenden T eil e e rzielba re Her
abse tzung d er Empfindlichkeit gegen Schwankungen der Batteriespannung, ke inen 
derartigen technischen Fortschritt, daß er a ls Anzeichen einer außergewöhnlichen, a ls 
einheitlich und erfinderisch zu würdigenden Neuschöpfung anerka nnt zu werden ver
diente. 

PatG Art. l 

Für die Beurteilung der Eifmdungshöhe maßgebliche Kriterien; insbesondere zur 
Problemstellung und zur Lösung des Problems, zum Fachmann und dessen Kennt
nissen 
Der für die Eifzndung eines Uhrengehäuses aus Sinterhartmetall in Frage kom
mende Fachmann ist der Hersteller von Uhrenschalen; dze Problemstellung, eine 
wirklich « unzerkratzbare » Uhrenschale zu schaffen, entspricht einer echten schöp
ferischen Leistung; die vVahl von Sinterhartmetall zur Lösung dieses Problems ist 
ebenfalls erfinderisch; der auf diesem Gebiet außerordentliche und einmalige tech
nische Fortschritt ist ein zusätzliches und bestimmtes Anzeichen für das Vorliegen 
der E,findungslzöhe. 

Criteres de droit a appliquer pour juger de la prisence ou de l' absence d'une idee 
creatrice, notamment en ce qui concerne l' enonce et la solution du probleme, la notion 
de l' homme du metier et les connaissances de ce dernier . 
Pour l'inven tion d'une boite de montre en metal durfi·itte, l' homme du metier est le 
fabricant de boites; le probleme de crier une boite de montre veritablement « in
rayable» decoule d'une idee authentiquement criatrice; le choix du metal durfritte 
pour resoudre ce probleme est egalement inventij; un progres teclznique exceptionnel 
et unique dans ce domaine est un indice supplementaire certain de la prisence d'une 
idee creatrice. 

PMMBl 1972 I 23ff., Decision de la n e Section des recours du 9 decem
bre 1971 dans la cause X et Y contre Schlup. 

PatG Art. 1 und Art. 26 Abs.1 ,?,ijf. 3 

,?,ur E1findungshöhe: Eine Neuheit stellt eine E1findung im Sinne des Gesetzes dar, 
wenn sie auf einer schöpferischen Idee beruht, die nicht ohne weiteres schon von 
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durchschnittlich gut ausgebildeten Fachleuten in normaler Fortentwicklung der am 
Tage der Patentanmeldung bekannt gewesenen Technik erbracht werden konnte. 
Die E1:findungshöhe ist nicht deshalb zu verneinen, weil andere Forscher unabhängig 
vom Patentinhaber zu gleichen technischen Lösungen gelangten. 
Ein technischer Fortschritt kann darin liegen, daß das patentgemäße Veifahren eine 
sehr hohe Ausbeute liefert und sehr einfach durchzuführen ist. 
Der technische Fortschritt kann einem Verfahren nicht deshalb abgesprochen werden, 
weil die Benutzung des beanspruchten Veijahrens nicht in jedem Fall das ange
strebte ,<iel erreicht. Es ist ausreichend, wenn mit der Mehrzahl der einer bestimm
ten chemischen Gruppe zugehörenden Grundstoffe das gewünschte Produkt hergestellt 
werden kann. Die Auswahl der geeigneten Grundstoffe ist Sache des Fachmannes. 
Der Patentschutz bezieht sich auf alle der Gruppe zugehörigen Ausgangsstoffe, 
auch auf solche, die noch nicht auf ihre Verwendbarkeit für das patentierte Verfah
ren hin untersucht wurden. 
Die Beschreibung eines Verfahrens in der Patentschrift ist ausreichend, wenn die 
Ausführung in bezug auf gewisse Bedingungen ein Proben voraussetzt, das inner
halb deijenigen Grenzen liegt, in denen die fachmännische Leistung eine durch
schnittliche bleibt, und es genügt, wenn die neue technische Regel überhaupt aus
geführt werden kann. 

Au sujet du niveau inventij: Une nouveaute est une invention au sens de la loi lors
qu' elle risulte d'une idee creatrice que l' homme du metier moyen ne pouvait pas 
produire sans autre dans le cadre d'un developpement normal de l' etat de la technique 
tel qu' il etait connu au jour du depot. 
Le niveau inventij ne peut pas etre nie uniquement parce que d' autres rechercheurs 
sont parvenus aux memes solutions techniques independamment du titulaire. 
lt peut y avoir progres technique lorsque le procede selon l'invention produit des 
risultats importants et qu'il estfacile a executer. 
Un procede ne peut pas etre qualifie de manquant de progres technique uniquement 
parce que le procede revendique ne donne pas toujours le risultat recherche. Il su.Jfit 
que le produit desire puisse etre fabrique en utilisant la plupart des matieres pre
mieres appartenant a un groupe chimique determine. Le choix des matieres premieres 
adequates est l' affaire de l' homme du metier. 
La protection couvre toutes !es matieres de base appartenant au groupe, y compris 
celles qui n' ont pas encore ete verifiees quant a la possibilite de !es utiliser pour le 
procede brevete. 
La description d'un procede est su.Jfisante, lorsque l'execution exige des essais en ce 
qui concerne certaines conditons et que ces essais ne depassent pas le cadre de l' activite 
moyenne de l' homme du metier; il suffit qu'une nouvelle regle technique puisse etre 
executee. 
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Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 
17. November 1970 in Sachen Farmaceutici Midy und Etablissements 
R. Barberot S.A. gegen Farbwerke Hoechst. 

Das Eidg. Amt für geistiges Eigentum erteilte der Farbwerke Hoechst 
Aktiengesellschaft in Frankfurt a.M. am 28. Februar und 31. März 1963 
die Erfindungspatente 367 487 und 368160, die unter Beanspruchung 
deutscher Prioritätsrechte vom 3. Oktober 1956 am l. Oktober 1957 ange
meldet worden waren. 

Beide Patente haben ein Verfahren zur Herstellung wasserlöslicher 
Aminomethylverbindungen der T etracyclinreihe zum Gegenstand. Die 
Firma F armaceutici Midy in Mailand stellt ihrerseits ein wasserlösliches 
Aminomethyl-Tetracyclinderivat her, das unter der Bezeichnung Penetra
cyn in den Handel gelangt. Die Etablissements R. Barberot SA Genf ist die 
schweizerische Generalvertreterin der Farmaceutici Midy. 

Die Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft reichte beim Handelsgericht 
des Kantons Zürich gegen die H erstellerin und ihre schweizerische Gene
ralvertreterin Klage ein. Sie beantragte festzustellen, daß die Beklagten 
durch das Herstellen, Feilhalten, V erkaufen und Inverkehrbringen des 
Injektionspräparates Penetracyn die Schweizer Patente 367 487 und 
368160 der Klägerin verletzen. 

Die Beklagten beantragen, die Klage abzuweisen und verlangten wider
klageweise, die Schweizer Patente 367 487 und 368160 der Klägerin als 
nichtig zu erklären. 

Das Handelsgericht holte über die R echtsbeständigkeit der beiden 
Schweizer Patente und über ihre Verletzung durch die Beklagten zwei 
Gutachten ein. 

Das Handelsgericht wies die Nichtigkeitswiderklage ab und hieß die 
Patentverletzungsklage auf Grund des Patentes Nr. 368160 gut. Das Bun
desgericht hat dieses Urteil bestätigt u. a. mit folgenden 

Erwägungen: 

3. Eine Erfindung im Sinne d es Art. 1 PatG setzt u. a . einen kla r erkennbaren techni
schen Fortschritt voraus (BGE 85 II 13 E. l ) . Ob diese Voraussetzung zutreffe, beurteilt 
sich nach d em Stand, d en die T echnik zur Zeit der Einreichung des Patentgesuches hatte. 
Wenn der Patentbewerber die Anmeldungspriorität genießt, ist der Tag d er ersten An
meldung in einem La nde des Internationalen Verbandes zum Schutze d es gewerblichen 
Eigentums maßgebend (Art. 17 Abs.2 Pa tG). 

Das H andelsgericht stellt auf Grund der Expertise I mit Bezug auf d en Stand d er 
T echnik fes t, daß die Therapie am Stichtag, d. h. am 3. Oktober I 956 ein einziges T etra
clyinderi va t zur Verfügung gehabt habe, das parenteral , d . h. unter U mgehung des 
Magen-Darmkanals habe verabreicht werden können, nämlich das T etracyclinhydro-
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chlorid. Dieses Erzeugnis habe j edoch viel zu wünschen übrig gelassen, sowohl inbezug 
auf seine Löslichkeit als auch inbezug auf seine Beständigkeit d er wässerigen Lösung und 
die Reizwirkungen, die einerseits wegen des Ausfällens des T etracyclins in der Gewebe
flüssigkeit an der Injektionsstelle aufgetreten seien und anderseits wegen der stark sauren 
R eaktion. Aus d em Bedürfnis der Therapie habe sich daher die Aufgabe gestellt, ein Ver
fahren für die Herstellung genügend wasserlöslicher Derivate d er Tetracyclinreihe zu 
suchen, die ausreichend stabil seien, einen genügend neutralen pH-Wert aufweisen und 
die die antibiotische Wirkung der Ausgangss toffe (T etracycline) möglichst beibehielten. 

Die Beklagten bestreiten nicht, daß die Lösung dieser Aufgabe e inen klar erkennbaren 
technischen Fortschritt bedeute. Sie wollen aber auf Grund der beantragten neuen Ex
pertise die Auffassung d es H a ndelsgerichts widerlegen, daß die Patente der Klägerin 
diese Aufgabe weitgehend gelöst hätten . Sie bestreiten in diesem Zusammenhang die 
Wasserlöslichkeit, die Stabilitä t, die Erreichung einer hinreichenden antibiotischen 
Wirkung d er Lösung sowie die hohe Ausbeute. 

Das Handelsgericht stellt nach der Expertise II fest, daß durch das beanspruchte V er
fahren d er Aminomethylierung (nach Mannich) die Wasserlöslichkeit d er neuen T e tra
cycline ganz a llgemein bed eutend erhöht werde. Bei einigen Beispielen des Streitpatentes 
(insbesond ere für R everin) dürfe man von einer Erhöhung der Wasserlöslichkeit um etwa 
das 20- bis I000fache sprechen. W enn man bedenke, daß in d er Pharmacotherapie schon 
eine kleine Änderung der Löslichkeit, z.B. um 10 % von großer Bedeutung für die Ver
wendung oder Verteilung eines Pharmacons im K örper sein könne, müsse zugegeben 
werden, d aß durch d as patentgemäße Verfahren ein großer Fortschritt erreicht worden 
sei. 

Die Beklagten machen geltend , die in d er Expertise II erwähnte Wasserlöslichkeit von 
I % könne gegenüber den vorbekannten Derivaten nicht als technischer Fortschritt 
gewerte t werden. Dieser Einwand geht an der Sache vorbei. Die Sach verständigen 
Viscontini und W aser weisen im Gutachten darauf hin, daß die neuen Versuche der 
Beklagten sowie von Professor Viscontini für die m eisten Beispiele eine Wasserlöslichkeit 
von 1- 100 % ergeben. Sie stellen fest, daß die Löslichkei t von Tetracyclin nach Kirk
Othmar 0,36 mg/ml , also 0,036 % beträgt. Eine nach dem beanspruchten Verfahren 
erzielte Löslichkeit von I % entspräche a lso einer 30fachen Steigerung. Ist aber nach 
d en Sach verständigen bereits eine Erhöhung der Wasserlöslichkeit um 10 % für die thera
peutische Verwendung bedeutend, so kann e iner W asserlöslichkeit von 1 % der technische 
Fortschritt nicht abgesprochen werden ... 

Die Sach verständigen Viscontini und Waser erklä ren, daß die Wasserlöslichkeit nur 
bei wenigen Beispielen 0,5 % und nur bei einem 0,3 % betrage. Diese Verbindungen und 
das neu untersuchte M orpholinderivat entsprächen sicher nicht d em Wunsch, gut injizier
ba re wasserlösliche V erbindungen herzustellen. Doch seien Beispiele, deren W asser
löslichkeit nur um wenige Male besser sei a ls die d es Ausgangs-Tetracyclins für die Beur
te ilung des technischen Fortschrittes belanglos ; denn es handle sich um Synthesen mit 
im Sinne des Streitpatentes nicht geeigneten Aminen, die zu therapeutisch ungeeigneten 
T etracyclinderivaten führten. Entgegen dem Einwand der Beklagten, darf d er technische 
Fortschritt nicht d eshalb verneint werden, weil die Benützung des beanspruchten V er
fahrens nicht in j edem Fall zu therapeutisch geeigneten Derivaten führt. Die Sachver
ständigen Cherbuliez und Isl er h aben darauf hingewiesen, daß sich in den zahlreichen 
R eihen der verschied enen primären und sekundären Amine auch solche Amine find en, 
di e wasserlösliche T e tracyclinderivate ergeben können und von denen d er Fachmann 
wisse, daß mit solchen Aminen die Herstellung wasserlöslicher Erzeugnisse ausgeschlossen 
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sei. Es ist d a her Sache d es Fachmannes, bei der Benützung des patentgem äßen V erfahrens 
die für die H erstellung von therapeutisch geeigneten T e tracyclinderivaten tauglichen 
Amine zu ermitteln. Damit hat es auch bei der Feststellung des Handelsgerich ts, daß die 
Wasserlöslichkeit der Tetracyclinderivate durch das patentierte Verfahren allgemein 
bedeutend erhöht werde, sein Bewenden ... . 

Es steht fest, d aß das Beispiel 2 a d er Patentschrift mit destilliertem Wasser nicht genü
gend löslich und daher auch nicht ausführbar ist. Es fragt sich daher, ob die Verwendung 
sogenannter Pufferlösungen mit geeigneten pH-Werten für d en Fachmann selbstver
ständlich ist und ob gegebenenfalls von wasserlöslichen Aminomethyl-Verbindungen 
gemäß Patentanspruch und Beschreibung gesprochen werden kann. Der Experte Viscon
tini führte im zweiten Ergänzungsgutachten vom 12.Juni 1970 aus, ein Produkt, das in 
d estilliertem Wasser nicht löslich se i, könne nicht als wasserlöslich bezeichnet werden. 
Aber was für ein Produkt gelte, stimme nicht mehr, wenn man von Klassen von Produkten 
spreche. W as der Chemiker z.B. unter ein er Klasse von wasserlösl ichen Produkten ver
stehe, zeige folgendes Beispiel: 

« Ein Produkt, das in des tilli ertem Wasser nicht löslich ist , kann selbstverständlich 
nicht a ls wasserlöslich bezeichnet werden. Aber was für ein Produkt gilt, stimmt nicht 
m ehr, wenn man von einer Klasse von Produkten spricht. Ich möchte mich kla rer aus
drücken und mit Hilfe eines klassischen Beispiels zeigen, was die Chemiker unter einer 
Klasse wasserlöslicher Produkte verstehen: 

Die natürlichen a -Aminosäuren sind Verbindungen, die, wie die aminomethylierten 
T etracycline, e inen ausgesprochenen Zwitterion-Charakter besi tzen, d. h. in ihren Mole
külen sind g leichzei tig basische und saure funktion elle Gruppen vorhanden. Diese a
Aminosäuren werden immer als wasserlöslich bezeichnet. Wie bei den aminomethylierten 
T etracyclinen ist effektiv die M ehrzahl der a -Aminosäuren in des tilliertem Wasser gut 
lösli ch. Es gib t aber 4 klassische Ausnahmen: das Phenylalanin, das Tyrosin, das Trypto
phan und das Cystin; alle sind in destilliertem Wasser schwer lösli ch. Da sie aber Zwitter
ionen sind , lösen sie sich leicht in wässeri gen Pufferlösungen und werden deshalb als 
wasserlöslich bezeichnet, wie di e 20 anderen a-Aminosäuren. 

Aus der obigen Erklärung folgt , daß die neuen Produkte, die « in breitem pH-Bereich 
ausgezeichnete Wasserlöslichkciten zeigen», se lbstverständ lich nicht nur in destilliertem 
Wasser, sondern in Pufferlösungen aufzu lösen sind . Dies ist für d en Fachmann umsomehr 
selbstverständlich, weil er weiß, da ß die aminomethylierten Tetracycline Zwitterion
Eigenschaften besitzen. » 

Diese Feststellungen zeigen, daß das Beispiel 2 a d er Pa tentschrift 367 487 ausführbar 
ist und eine genügende Stabilität ergibt, wenn nicht destilliertes Wasser, sond ern eine 
geeignete Pufferlösung (als Lösungsmit tel) verwendet wird. Allerdings könnte man sich 
fragen, weshalb der Sachverständige Viscontini bei den ersten Versuchen die vVasser
lösli chkeit unddic Stabilität nicht von sich aus mit einer Pufferlösung prüfte, nachdem die 
Verwendung von des tilliertem Wasser keinen Erfolg gezeitigt hat te. Diese Frage kann 
ind es offen bleiben , da nach der eindeutigen Fes tstellung des Sachverständigen Viscontini 
di e V erwendung von Pufferlösungen für den Fachmann selbstverständlich ist. Nach der 
Expertise II und dem chemischen Ergänzu ngsgutachten ist daher die vVasserlöslichkeit 
und Stabilitä t des Ausführungsbeispiels 2 a gegeben. 

Die Beklagten rügen, die Vorinstanz h ätte untersuchen müssen, «ob nich t nur die 
meisten der in den Ausführungsbeispielen genannten Verbindungen, sondern di e be
schriebenen und insbesondere die 10000 bea nspruchten Verbindungen, welche denkbar 
sind, genügend stabil seien ». Das H andelsgericht hatte, wie sie anderseits einschrä nkend 
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einwenden , mindestens zu prüfen, ob sich die Annahme rechtfertige, daß die wenigen 
Beispiele, die eine genügende Stabilität aufweisen, eine G ewähr dafür bieten, daß auch 
die a nderen beschriebenen und beanspruchten Verbindungen genügend stabil seien. 
Diese Rüge ist unbegründet. Der Klägerin konnte vernünftigerweise nicht zugemutet 
werden, im Streitpa tent a lle Beispiele stabiler Lösungen anzugeben. Sie hat nur dafür ein
zu stehen , daß nach der Verfahrenslehre neue wasserlösli che und genügend stabile 
Aminomethyl-Verbindungen der Tctracyclinreihe hergestellt werden können. Daß dies 
mögli ch ist, haben die Experten Viscontini und Waser nachgewiesen. Sie erachten es als 
unnötig, daß die Lösung stund enla ng stabil bleibe, da sie b ei Bedarf auch aus andern 
Gründen immer wieder fri sch hergestellt werden müsse; insbesondere sei das R everin 
gen ügend stabil; Löslichkeit und Stabilität seien für j edes d er angeführten aminomethy
liertcn T etracycline verschieden ; die m eisten im Streitpatent und insbesondere das 
R everin zeigten eine genügend e Injcktionss tabilität d er Lösung. Daß die Stabilität eines 
T etracyclinderivats je nach dem verwendeten Amin b esser oder schlechter ist oder über
haupt ausfällt, liegt für den Chemiker auf d er Hand. Deswegen ist das Patent nicht nichtig 
zu erklären, und werden di e Beklagten durch den Bestand eines Schutzrechtes in ihren 
In teressen nicht in unzulässiger Weise beschränkt. Führt ein Verfahren bei Verwendung 
eines bes timmten Amins zum Erfolg, so fällt es unter den beanspruchten Patentschutz; 
bleibt das gewünschte Ergebnis m angels Eignung des verwendeten Amins aus, so werden 
Dritte in ihren Interessen nicht b etroffen, weil die Ausführung nich t möglich war. ... 

4. Die Beklagten behaupten, die Erfindung sei durch die Patentschriften nicht so dar
gelegt, daß der Fachmann sie danach a usführen könne; es gen üge nicht, daß die gestellte 
Aufgabe « led iglich von ein paar der 10000 beanspruchten Verbindungen » erfüllt 
werde. Die Beklagten kommen d amit auf di e Rüge zurück, d a ß d er Patentanspruch nicht 
uneingeschränkt aufrechterha lten werden dürfe , wenn die Aminomethylierung von 
Tetracyclinen nicht in a llen Fällen zu therapeutisch brauchbaren Erzeugnissen führt. 

Das Handelsgericht erklärt gestützt auf die Ausführun gen d er Sachverständigen 
Cherbuliez und Isler, j ed er Ch emiker wisse, daß sich in den sehr zahlreichen R eihen d er 
p rimä ren und sekundären Amine auch solche finden, die wasserunl ösliche Tetracyclin 
d crivate ergeben können. Dazu gehörten gewisse Amine, die die Beklag ten a ls Beweis für 
die mangelnde Wied erholbarkeit d er beanspruchten Verfahren angegeben h ä tten ; die 
Abgrenzung der in Frage kommenden Amine, erklä ren die Gutachter weiter, sei genü
gend, da man in der H erstellung wasserunlöslicher Tetracycl inderiva te praktisch ohne 
Mühe zum Z iel kommi: ; das Verfahren der Aminomethylierung habe am Stichtag j eder 
durchschnittliche Fachma nn soweit beherrscht , daß er gestützt auf sein Fachwissen und 
die Literatur die R eaktion h a be ausführen können . J eder Chemiker könne mit einer 
gewissen Sicherheit oder Wahrschein li chkeit voraussagen, welches Amin größere Aus
sicht habe, ein wasserlösli ches Deriva t zu li efern und welches nicht. Nach d en Angaben in 
den Streitpatenten habe am Stichtag j ed er Fachmann di e Erfindung ausführen können, 
ohne d a ß er eine zusätzliche erfinderisc he Tätigkeit habe ausüben müssen, und zwar nicht 
nur mit den in den Patentschriften angegebenen R eaktionspartnern, sondern auch mit 
neugcwähl ten primären und sekundären Aminen, die in der Beschreibung nicht erwähn t 
seien. Die Sach verständigen Viscontini und , ,Vaser stimmen dieser Auffassung zu, indem 
sie a usführen, di e schweizerischen Pa tentschriften enthielten für den Fachmann gen ügend 
Anweisungen zur H erstellung von aminomethylierten T etracyclinderiva ten. Die Aus
wahl im Sinne d er Patente therapeutisch wichtiger wasserlös licher Verbindungen erfolge 
durch d en Pharmakologen und die Klinik. 
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Ferner wenden die Beklagten ein , die patcntbegründenden Eigenschaften der Derivate 
hingen von nicht beanspruchten und nicht b eschriebenen Verfahrensbedingungen ab; 
d enn die Experten Viscontini und vVaser hä tten festges tellt, daß der EpimcrengehaJt der 
untersuchten Enderzeugnisse von den verwende ten Bedingungen (pH-\-Vert, Lösungs
mittel, T emperatur, Zeit) abhange. Diese Tatsachen sind aber nach den Fes tstelJungcn 
der Experten dem Fachmann bekannt, und die Rüge hilft daher nicht. Ganz ohne Ver
suche können die optimalen Bed ingungen nicht herges telJt werden, da nicht a lle Amine 
gleich reagieren. Solche für den Fachmann selbstverständliche Einzelheiten brauchte 
di e Klägerin in den Pa tentschriften nich t anzugeben. Die Beschreibung ist genügend , 
wenn die Ausführbarkeit inbezug auf gewisse Bedingungen ein Proben voraussetzt, das 
innerhalb d erjenigen Grenzen liegt, in denen die fachmännisch e Leistung eine durch
schnittli che bleibt und es genügt, wenn die angeführte neue technische R egel überhaupt 
ausgeführt werden kann (BLuM/PEDRAZZINI, Anm. 8 zu Art. 26 PatG S. 122 ). Die genü
gende Offenbarung im Sinne d es Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 PatG und d ie Wiederholbarkeit, 
wie das Ergänzungsgutachten des Sachverständigen Viscontini mit Bezug auf das Aus
führun gsbeispiel 2 a d es Patentes 367 487 noch besonders gezeigt ha t, sind daher erfü11t. 

.i . Nach der Rechtsprechung kann eine Neuheit im Sinne des G esetzes eine Erfindung 
darstellen, wenn sie a uf einer schöpferischen Idee beruht, die nicht ohne weiteres schon 
von durchschnittlich gut ausgebildeten Fachleuten in normaler Fortentwi cklung d er a m 
Tage der Patentanmeldung beka nnt gewesenen Technik erbracht werden konnte (BGE 
85 II 138, 513, 89 II 109, 167, 92 II 5 1, 93 II 512 E. 4). Im zuletzt erwähnten Entscheid 
liegt nach Auffassung des Bundesgerichts die Erfindungshöhe bei chemischen Verfahren 
vor, wenn d er Erfinder die H erstellung technisch fortschrittlicher Produkte auf Grund des 
angewandten Verfahrens vorausgesehen und dieser G edanke d em Fachmann nicht nahe
gelegen ha t. 

Die Beklag ten machen geltend , die Vorinstanz habe diese G rundsätze a uf den kon
kre ten Fall nicht richtig angewendet. 

Das H and elsgericht stelJt auf Grund der Expertise I fes t, daß die Lösung d er patent
gemäßen Aufgabe keineswegs auf d er Hand gelegen ha be, « und zwar weder für einen gut 
a usgebi ldeten Chemiker , noch für e inen der wen igen Fachmänner, di e mit überragenden 
Fachwissen und Sachkenntnissen ausgestattet» seien. Die a na loge Anwendung des 
Grundverfahrens, d. h . d er Mannich-Reaktion auf di e sehr komplizi ert gebauten T etra
cycline habe für d en Chemiefachmann nicht auf der Hand gelegen ; der R eakt ionsverlauf 
der Mannich-Methodc mit den T etracycli nen sei « am Stichtag nicht vorauszusehen 
gewesen »; die neuen Erzeugnisse «wiesen unerwar tete therapeutische Eigenschaften » 
auf. Kein Fachmann h abe erwarten können, daß sich T etracycline mit einer einzigen 
R eaktion in eine wasserlösliche Form umwandeln ließen, deren wässerige Lösungen a llen 
Anforderungen der Therapie genüg ten. 

Die Erfindungshöhe ist daher gegeben. 
Die Beklag ten bes treiten di e Erfindungshöhe auch deshalb, weil in zeitlich naher Folge 

drei verschi edene Gruppen von Fachleuten zum gle ichen Verfahren gela ngt seien. Sie 
weisen darauf hin, daß die amerikanische Firma Bristol M yers & Comp. schon etwas 
m ehr a ls 2 J ahre vor der Klägerin das gleiche Verfahren der Aminomethyli crung von 
Tetracyclinen zum Pa tent angemeld et ha t ; die T etracycline seien schon im Jahre 1953 
auf chemischem W ege gleichzeitig von Pfizer und Lederle h erges telJt worden. Diese 
U mständ e sp rächen da fü r, daß di e Anwendung d es von der Kl ägerin b eanspruchten 
Verfahrens auf neu en tdeckte Stoffe nahegelegen habe. 
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Die Vorinstanz hat auch diesen Einwand mit zutreffender Begründung zurückge
wiesen. Sie hat unter Hinweis auf die von den Sachverständigen Cherbuliez und Isler 
ausgeführten Beispiele überzeugend dargelegt, daß es in der Technik erfahrungsgemäß 
immer wieder Situationen gegeben habe, bei denen Forscher unabhängig voneinander zu 
gleichen Lösungen gekommen seien. M ehrere Forscher oder Forschergruppen, die zu 
gleich en technischen Lösungen gelangen, können daher a lle- individuell betrachtet- die 
Voraussetzungen der Erfindungshöhe erfüllen. 

Auch hier führen die Beklagten erneut das Argument ins Feld, die im Anspruch der 
Streitpatente versuchte « Monopolisierung» a ller primären und sekundären Amine sei 
unzulässig, weil nicht a lle Amine verwendbare Derivate ergäben. Sie räumen aber selber 
ein, daß die außerordentlich weite Fassung des Patentanspruches nicht zu beanstanden 
wäre, wenn der Fachma nn voraussagen könnte, welche Amine sich für d en gewünschten 
Zweck nicht eigneten. Diese Frage haben die Experten Cherbuliez und Isler positiv beant
wortet. Das von der Klägerin beanspruch te Verfahren bezieht sich da her selbstredend auf 
die Amine, die sich für die Aminomethylierung eignen. D aß diese Amine und ihre Zahl 
h eute mangels großangelegter Versuchsreihen noch nicht feststehen, ist unerheblich. 
D enn es wäre stoßend, d en Patentschutz nur für solche V erbindungen zu gewähren, deren 
Verwendbarkeit feststeht , im übrigen aber Dritten zu gestatten, mit demselben Verfahren, 
aber unter V erwendung eines andern Amins, ein Konkurrenzprodukt h erzustellen. Die 
erfinderisch e Idee lag in d er M ethylierung von Aminen ; d er Patentschutz hat sich dah er 
auf alle Amine zu erstrecken, d. h. auch auf solche, die bis heute nicht versucht word en 
sind. Die Einschränkung der Patentansprüche auf einzelne, ausgewählte und angegebene 
Ausgangsstoffe und H erstellungsmethoden ist daher mit dem Handelsgericht abzuleh-
nen ... . 

6 ... . Die Beklagten b es treiten die V erletzung d es Pa tentes 367 487 auch für den Fa ll, 
daß es ni cht eingeschränkt werde. Sie behaupten, das von ihnen benutzte Amin sei weder 
in d er Pa tentschrift 367 487 noch in d en von der Klägerin angegebenen Quellen a ls für die 
M a nnich-R eaktion geeignetes Amin angegeben; die Kl ägerin habe in der Patentschrift 
Piperazin und N -M ethyl-Piperazin beschrieben bzw. a ls tauglich erwähnt, nicht aber 
das von ihnen verwendete N-Hydroxyäthyl-Piperazin. Die Auffassung der Experten, 
di eser Stoff sei ein D eriva t d er in d er Patentschrift d er Klägerin genannten Amine, sei 
nur vom ch emischen, nicht aber vom paten tr echtlichen Standpunkt aus richtig. 

Die Beklag ten verkennen, daß die K lägerin in der Beschreibung d es Patentes 367 487 
für die Umsetzungen Ammoniak, primäre und sekundäre aliphatische sowie h etero
cyclische Amine, z.B. M ethylamin , Äthylamin usw. erwähnt und in einem Nachsa tz 
bekräfti gt, daß es «sich a lso immer um Amine, die der Aminomethylierung zugängli ch 
sind » h andle. Auch d er weitere Einwand d er Beklagten, ihr Verfahren unterscheide sich 
grundlegend vom beanspruchten Verfahren d er K lägerin , nämlich durch Maßnahmen, 
die für di e Erreichung d es spezifischen und beachtlichen technischen Fortschrittes ihrer 
Erzeugnisse selbst ka usal seien, ä ndert an d er entsch eidend en Tatsach e nichts, daß eine 
Aminomethylierung stattfindet. Ob diese nach der Mannich-Reaktion oder anders er
folgt, ist nicht entscheidend , da die M anni ch-R eaktion nur als Beispi el für die Amino
m ethylierung gilt. Außerdem haben die Sachverständigen Viscontini und Waser dar
getan , da ß j ed es Amin inbezug auf pH-Wert, Temperatur und Zeit besonders zu behan
d eln sei, und bemerkt, daß die Berücksichtigung dieser Eigenschaften für j ed en durch
schnittlich ausgebildeten Fachmann selbstverständli ch sei. Unbegründet ist daher die 
Behaup tung der Beklagten, das zur H erstellung von Penetracyn «abgewandelte Ver
fahren » sei von d er Lehre d es Streitpatentes nicht erfaßt. Zudem ist d er «technisch e 
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Fortschritt » des Penetracyns keineswegs « derart groß und überraschend », wie die 
Beklagten behaupten. Die Experten Viscontini und Waser haben im Gegentei l über
zeugend dargetan, daß das Penetracyn der Beklagten vom K liniker nicht ohne Vorbehalte 
angewende t werde, während sich das R everin der Klägerin klinisch h ervorragend be
währt habe ... . 

PatG Art. l, Art. 51 Abs. 1 und Art. 55 Abs.1, PatV II Art.12 Abs. 1 

Kriterien der patentfähigen E1:findung. 
Beurteilungsgrundlage bildet der Patentanspruch, da er die Definition der Eifindung 
enthalten soll, für die Schutz beansprucht wird. 
Dabei hat die Beschwerdeabteilung ihrem Entscheid über die B eschwerde diejenigen 
Schutzbegehren zugrunde zu legen, deren Beurteilung durch die Vorinstanz mit der 
B eschwerde angefochten wird. 
Unteransprüche haben nach dem ihnen zugedachten ,?weck die Bedeutung von 
Eventualbegehren. 

Criteres de brevetabilite de l'invention. 
Onfondera cette appreciation avant tout sur la revendication, car c' est cette derniere 
qui definit principalement l'invention pour laquelle est requise la protection . 
Dans sa decision, la Section des recours doit considerer toutes les definitions de l'in
vention revendiquee pour lesquelles le recourant conteste l' appreciation de l' autorite 
inferieure. 
Les sous-revendications constituent des revendications presentees a titre subsidiaire. 

PMMBl 1971 I 72 f, Auszug aus dem Entscheid der II. Beschwerde
abteilung vom 28.Juli 1971 i. S. H eliowatt-Werke gegen den Entscheid 
der Vorprüfungssektion II . 

PatG Art. 1 Abs. 1 und Art. 59 Abs.1 

Tafel zum optisch-graphischen Ablesen des Horoskops und zu dessen Deutung ist 
keine patentfähige E1:findung. 
Entgegen dem ·wortlaut des Gesetzes daif auch ein solches Gesuch nicht « ohne 
weiteres » zurückgewiesen werden, sondern es ist dem Anmelder vorerst Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. 

Un tableau pour l' etablissement par voie optico-graphique d'un horoscope et pour 
l'interpretation de celui-ci ne constitue pas une invention brevetable. 
Contrairement aux tenne de la loi une telle demande d' enregistrement ne peut pas 
etre rejetee sans autre, mais le demandeur doit avoir l' occasion de prendre position. 
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PMMBl 1972 I 9, Verfügung des Eidg. Amtes für geistiges Eigentum 
vom 28. September 1971. 

1. Die zu beurteilende Anmeldung betrifft eine «Tafel zum optisch-graphischen Ab
lesen d es Horoskopes und zu dessen Deutung». 

2. Das Amt ist der Ansicht, daß zwischen Charakter und Schicksal eines Menschen 
und der Konstellation d er Pla neten (zu welchen wir, wie das bei den Astrologen Brauch 
ist, auch Sonne und Mond rechnen wollen) bei der Geburt des M enschen und auch später 
keinerlei Zusammenhang bes teh t. Es scheint uns deshalb sinnlos, Horoskope, d. h . Kon
stella tionen von Planeten zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten, versehen mit 
Deutungen der betreffenden Pla netenkonstellation, aufzustellen. Für Erfindungen, die 
eines vernünftigen Sinnes entbehren, ist der Patentschutz nicht bestimmt. Das Bundes
gericht ha t in mehreren Entscheiden das Amt ermächtigt, unsinnige Erfindungen zurück
zuweisen, vgl. etwa BGE 72 I 371. Wir verweisen auch auf einen unveröffentlichten 
Entscheid des Bundesgerichts vom 4. September 1956, in welchem das Bundesgericht 
ausführt, « es wäre unerträglich, wenn das Amt auch für Erfindungen, d eren Sinnlosigkeit 
feststeht, die mit der Patentierung verbundene Rechtsstellung einräumen müßte». Das 
Bundesgericht hat im genannten unveröffentlichten Entscheid auch ausgeführt, ein Lehr
mittel, welches zwar in e inem Gewerbebetrieb hergestellt werden könne, in diesem Sinne 
a lso «gewerblich anwendbar» sei, j edoch lediglich dazu diene, eine offenbar unsinnige 
Theorie zu veranschaulichen, sei selbst nicht patentierbar. 

Auch die Tatsache, daß e ine gewisse Sorte Zeitschriften Horoskope enthalten, ja daß 
es eine ganze Literatur gibt, die sich mit Sterndeuterei befaßt, besagt nichts zu Gunsten 
d er Sterndeuterei; es gibt a uch Literatur, vor allem Zeitschriften, die sich ausschließlich 
der Prognostik über den Ausgang von Glücksspielen, wie z.B. Roulette, widmen ( ohne 
dabei Lehrgänge der \,Vahrscheinlichkeitsrechnung zu sein). Dies obwohl kein vernünf
tiger Zweifel besteht, daß über d en Ausgang von Glücksspielen der genannten Art keine 
genaueren Angaben gemacht werden können als jene, die a us der Wahrscheinlichkeits
rechnung h ervorgehen. 

3. a ) In einer Verfügung vom 1. April 1970 hat das Amt eine Patentanmeldung auf 
eine R echenvorrichtung zur gleichzeitigen Berechnung und Anzeige von primären und 
sekundären Biorhythmen zurückgewiesen. Mit Entscheid vom 29. September 1970 
(BGE 96 I 401, PMMBI. 1971 I 8) ha t das Bundesgericht das Amt angewiesen , die Patent
a nmeldung weiterzubeha nd eln. D as Amt behauptete, die Lehre von der Biorhythmik ent
behre d er wissenschaftlichen Grundlage. Das Bundesgericht ist auf Grund von vom An
m elder eingereichten Gutach ten zum Schlusse gekommen, ma ßgebende M einungen über 
die Gültigkeit der Biorhythmik seien kontrovers. Unter diesen Umständen diene die 
gen a nnte Rechenmaschine dazu , die Forschung über die Richtigkeit der Lehre von der 
Biorhythmik zu fördern. Es gehe nicht um die Patentierung der Biorhythmik, und wer 
d en R echenapparat zur Berechnung von Biorhythmogrammen kaufe, weil er an die Lehre 
von der Biorhythmik glaube, sei nicht getäuscht. 

b) Das Amt ist d er Auffassung, da ß eine ernsthafte Kontroverse zwischen Befürwortern 
und G egnern d er Astrologie nicht m ehr besteht, daß vielmehr die As trologie längs t als 
Irrlehre entla rvt sei. Diese Auffassung ha t unter anderem im bernischen Gesetz betreffend 
die Einführung d es Schweizerisch en Strafgesetzbuches vom 6. Oktober 1940 in Art. 9 
ihren Niederschlag gefund en. Der besagte Art. 9 laute t nämlich: « W er gewerbsmäßig di e 
L eichtgläubigkeit der Leute durch W ahrsagen (Horoskopstcllen, Traumdeuten, Karten-
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schlagen u.dgl. ), G eisterbeschwören, Anleitung zum Schatzgraben oder auf ähnliche 
W eise ausbeutet, wer sich öffentlich zur Ausübung dieser T ä tigkeiten anbietet, wird mit 
Buße oder Haft b estraft.» 

4. Bei dieser Lage d er Dinge find et das Amt, das vorliegende Gesuch betreffe eine wie 
unter 2 ) hiervor erwähnte sinnlose Erfindung und nicht eine wie in 3 a) hiervor dargelegte 
Erfindung, d er eine T heorie zugrundeliegt, über deren W ert oder Unwert noch von maß
gebenden Persönlichkeiten Untersuchungen angestellt werden. In Analogie zu d er unter 
2) hier vor zitierten Auffassung d es Bundesgerichts, aus der Unsinnigkeit der zugrunde
liegenden Theorie ergebe sich die Nichtpatentierbarkeit d es Lehrmittels, folger t das Amt, 
aus d er U nsinnigkeit der Lehren d er Astrologie geh e die Nichtpatentierbarkeit der Horo
skoptafel hervor. Patentgesuche, die keine Erfindung im Sinne von Art. 1 Abs. 1 PatG 
beinhalten, sind nach d em Wortlaut des Art. 59 Abs. 1 PatG ohne weiter es zurückzuwei
sen. Auf Grund d er Art. 29 und 30 VwG (Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das 
Verwaltungsverfahren, bisher verwendete Abkürzung: BVV) betreffend das rechtliche 
G ehör ha tte j edoch das Amt die Patentbewerberin vor seinem Entscheid anzuhören. 

PatG Art. 2 Ziff. 1 und 3 

Patentierbarkeit einer Erfindung, die in der Verwendung chemischer Aromastojfe 
als Zusätze zu Nahrungsmitteln und Getränken besteht. 
Begriff der Nahrungsmittel und Getränke. 
Der Ausschluß von der Patentierung wegen Widerrechtlichkeit ist durch Art. 4quater 

PVÜ dem Sinne nach aufgehoben worden. 

Brevetabilite de l'invention residant dans l'utilisation de composes chimiques aro
matisants comme additifs a des aliments ou a des boissons. 
Nation d' aliments et de boissons. 
L' exclusion du brevet pour cause d' illegalite a ete implicitement abrogee par l' art. 
4quater de la Convention de Paris. 

BGE 97 I 564ff. = J.T. 1971 I 615 = SJZ 1972, 145 = PMMBI 1971 I 
78 ff., Arret de la Jre Cour civile du Tribunal federal du 29 juin 1971 dans 
la cause Firmenich & Cic. con tre Bureau federal de la propriete intel
lectuelle. 

Considi rant en droit: 

1. Dans sa revendication , Ja requerante presente son invention comme une invention 
d'utilisation d 'un produit. Le brevet sollicite tend a Ja protection de l'addition a un a li
ment ou a une boisson de certains composes chimiques de synthese «comme ingredients 
aroma tisants pour modifier ou ameliorer (leurs) proprietes organoleptiques », c'est-a-dire 
leur impression sur !es organes des sens (c f. GARNIER/D ELAMARE, Dictionnaire des termes 
techniques de m edecine, J 7e ed. ). II s'agit ici d 'additifs excitant !es sens du gout et d e 
l'odora t. 

A l'appui d e son refus fond e sur l'ar t. 2 eh. 3 LEI, le Bureau fait valoir que la p ortee de 
ce tte disposition doit etre d egagee a Ja lumiere d e la genese d e la loi. Celle-ci devait assou-
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plir la reglementation anterieure, trop rigide. Le legislateur de 1907 entendait proscrire, 
pour des motifs ethico-sociaux, la brevetabilite de toutes les inventions dans le domaine des 
aliments et des boissons. II s'est revele par la suite que certains procedes chimiques abou
tissaient non pas a des composes chimiques, mais directem ent a des aliments, et partant ne 
tombaient pas sous le coup de l'interdiction legale (par exemple des procedes de fabrica
tion d e fromages, de pain, des procedes visant a supprimer l'amertume de certains ali
ments ou boissons). Cela a amene le Departement federal de justice et police, a lors compe
tent, a admettre la delivrance du brevet. La revision de 1954 a donne a l'art. 2 eh. 3 sa 
teneur actuelle. Elle differe du texte de 1907 en ce que les brevets de produits alimentaires, 
de denrees fourrageres et de boissons restent interdits, alors que les procedes de fabri
cation de tels produits deviennent brevetables. Mais si la protection d'un tel proced e de 
fabrication avait pour effet, p a r le biais de l'art. 8 a l. 3 LEI, de conferer a l'inventeur un 
monopole sur une denree alimentaire - ce qui serait le cas si le procede utilise etait le seul 
moyen de l'obtenir - Je breve t aboutirait a detourner et a rendre illusoire l'interdiction de 
breveter Je produit en question. Or, si son invention consistant a ajouter d es cetones aroma
tisantes a d es aliments etait protegee, Ja requerante detiendrai tun monopole sur les nou
velles substances aromatisees, et l'interdiction de l'art. 2 eh. 3 LEI serait vaine. Peu im
porte que ladite invention soit designee comme une invention d'utilisation, des lors qu' elle 
est parfaitement identique a une invention de proced e qui, si eile etait brevetee, permet
trait de proteger tous !es produits alimentaires et boissons aromatises a l'aide des composes 
chimiques definis da ns Ja revendication. II est significatif a cet egard que Ja mention nou
velle d es inventions d'utilisation a l' art. 52 LEI apparaisse dans ce seul article de Ja loi, 
celle-ci conservant pour Je surplus - notamment a ses a rt. 2, 8, 53 et 87 al. 2 litt. a - Ja divi
sion bipartite des inventions d e procedes et de produits. 

La recourante oppose a ce point d e vue que !es inventions cl'utilisation echappent par 
principe a l'emprise de l'art. 2 eh. 3 LEI. Seules les inventions de procluits seraient exclues 
du brevet dans Je domaine a limen taire, a lors que les autres types cl'invention seraient par
faitement licites. A l'appui de son argumentation, la recourante invoque l'opinion de 
Blum/Pedrazzini. Selon ces commenta teurs, l'art. 2 LEI est une disposition d'exception 
par rapport a Ja regle generale de la brevetabilite des inventions ; comme teile, eile cloit 
etre interpretee rcs trictivem ent. Seuls les brevets de procluits sont expressement inter
dits pour !es a liments. A contrario, !es inventions d 'utilisation de denrees alimentaires 
peuvent etre protegees, a l'instar des in ventions de procedes de fabrication de telles clen
rees, clont Ja brevetabilite es t sans conteste admise. II n'y aurait aucune place pour une 
interpretation judiciaire extensive de l'art. 2 LEI (BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische 
Patentrecht, III p. 265- 267) . L a recourante conteste au Bureau Je droit de donner a 
son invention cl'utilisation Je sens cl'une invention de procecle ; il appartient a l'inventeur 
d e choi sir parmi les categories instituees par la loi celle dans laquelle il entend classer son 
invention et de determiner par la l'e tenclue d e la protection conferee par Je brevet. Mais 
m em e s' il s'agissait cl'une invention d e procede, eile ne tomberait p as sous le coup de 
l'art. 2 eh. 3 LEI. La protection, e t parta nt le monopole, ne s'etenclent en effet pas aux 
produits a limentaires et boissons ayant le meme gout, s'il est obtenu a la' ide cl'a utres 
agents a romatisants que ceux clefinis cla ns la revenclication. 

a) La r cquerante n'entencl pas faire breveter !es ce tones aromatisantes comme p ro
duits; bi en qu'elle parle de «nouvelles cetones», eile precise bi en que l'invention ne reside 
pas dans leur combinaison chimique, qui peut m erne etre connue. Elle ne requiert pas non 
p lus la protection du procede qui about it a ces nouvelles cetones, sur lequel eile ne fournit 
aucune inclication. L'objet d e l' invention res icle dans l'idee nouvelle de rnelanger des 
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cetones de cette espece a des aliments ou a des boissons dans un but organoleptique. Une 
teile idee est brevetable pour autant qu'elle reponde aux exigences posees par la loi pour 
n'importe quelle invention. La doctrine suisse reconnait la brevetabilite des procedes de 
simple melange aux conditions de l'art. 1 er LEI (BLuM/ PEDRAZZINI, op. cit., I p. 232; 
TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2c ed., I p.248; DE MESTRAL, L'obtention et Je main
tien du brevet, these Lausanne 1969, p.219-22 1). Le Message du Conseil federal du 
25 avri l 1950 l'admet expressement (FF 1950 I p. 964). Rien au dossier n'infirme l'affir
mation de la requerante selon laquelle !es cetones uti lisees n'ont pas de valeur nutritive 
propre. La description d e l'invention et !es exemples d'application cites montrent qu'il 
s'agit d'additifs d estines a modifier le gout ou l'aröme des a liments auxquels ils sont 
melanges. Aussi le Bureau n'entend-il pas proceder a une application directe de l'ar t. 2 
eh. 3 LEI. 

b ) L'interpretation d es divers cas d'interdic tion consacres par l'art. 2 LEI est comman
dee par Je but que le legislateur leur assigne. La d efence de breveter !es aliments, !es den
rees fourrageres et !es boissons (eh. 3) tend, dans une certaine mesure comme celle qui 
concerne !es medicaments (eh. 2), a empecher la formation de monopoles sur des produits 
de necessite, ce qui aurait pour consequence leur rencherissement (M essage du Conseil 
feclera l du 17 juillet 1906, FF 1906 IV p. 326 et 329 in fine ). Elle ne vise clone pas Ja pro
tection de Ja sante publique, qui fait l'objet de la legislation sur le commerce des clenrees 
a limentaires et, le cas echeant, de l'intercliction des inventions clont l'exploitation serait 
contraire aux lois ou aux bonnes ma:urs (art.2 eh . ! LEI). 

c) II est constant qu'une meme invention pourrait souvent, suivant sa formula tion , 
etre classee dans plusieurs categories differentes cl'apres l'element mis en evidence (cf. a 
ce sujet Message du Conseil federal du 25 avril 1950, FF 1950 I p.1000; BwM/ PEDRAZ
ZINI, op.cit., III p.225 ss.) . Le droit de l'inventeur de choisir l'etendue de la protec tion 
legale clont il beneficiera ne saurait avoir pour consequence de lui permettre d'eluder !es 
cas d'interdiction stipules par l'art. 2 LEI. L'application d e cette disposition d'interet 
public implique que le Bureau recherche la portee objective de l'invention et qu'il refuse 
de Ja breveter si, formulee comme une invention d'utilisation, eile aboutissait a tourner 
l'art. 2 eh. 3 LEI et a conferer au requerant, par Je biais de l'art. 8 a l. 3, un «Stoffpatent» 
prohibe. Le M essage du 25 avril 1950 s'exprime dans ce sens: refutant l 'objection selon 
laquelle la protection accorclee a d es procedes de simple melange reviendrait en fait a 
proteger le melangc lui-meme, Je Conseil fed eral releve que «cette objection n'a cl'impor
tance que clans !es cas ou Je melange ne peut etre obtenu autrement que par Je procede 
brevete» et qu'« en pareille occurrence » Je brevet pourrait «ctre rcfuse pour la raison 
qu'une teile revenclication tenclrait a eluder l'intercliction d e proteger la substance» 
(FF 1950 I p. 964) . L'argumentation de Ja recourante sur ce point est a insi mal fondee. 

2. La requerante consiclere que l'art. 2 eh. 3 LBI est inapplicable a son invention, qui 
ne porte pas sur un aliment ou une boisson puisque !es cetones utilisees n'ont pas de valeur 
nutritive propre et que leur acljonction a un a liment ne modifie en rien ses proprietes fon
damentales. Invoquant le Message du Conseil fed eraJ, Je Bureau lui objecte que Je legisla
teur entenclait « refuser Ja protection a taute substance, sans exception ». Ni Ja notion du 
produit alimentaire clefini par ses proprietes nutritives, ni Ja distinct ion entre « aliments » 
et « Genußmittel» ne trouveraient appui dans Je texte ou les travaux preparatoires de 
Ja Joi. Ces criteres seraient d'ailleurs d'une utilisation pratiquement impossible: a defaut 
d'examen prealable clans ce domaine, Je Bureau ne serait pas en mesure de juger de la 
valeur alimentaire d'une invention portant sur un produit ou un procede de fabri cation. 
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De surcroit, le critere de Ja valeur alimentaire serait inapplicable aux boissons, puisque Ja 
loi exclut leur brevetabilite, qu'elles soient nutritives ou non. 

Les parties soulevent ici Ja question de Ja definition de Ja notion d'aliments et de bois
sons au sens de l'art. 2 eh. 3 LEI. Aux termes de l'art. 2 al. 1 ch. l ODA, disposition a Ja
quelle Ja doctrine suisse se refere generalement, il faut entendre par denrees alimentaires 
en general «!es substances ou produits solides ou liquides d'origine animale, vegetale ou 
minerale, bruts ou soumis a certaines manipulations, qui se distinguent par leur teneur en 
substances necessaires a Ja consti tution et a l'entretien du corps humain» (BLuM/PEDRAZ
ZINI, op. cit., p. 265; cf. aussi, pour Je droit allemand, REIMER, Patentgesetz und Ge
brauchsmustergesetz, 3e ed., 1968, p. 115). A l'encontre du Bureau, Ja doctrine, se fondant 
notamment sur !es debats parlementaires de 1906, exclut des aliments !es substances 
designees en allemand par Je terme de «Genußmittel», soit !es epices, condiments et 
substances analogues de l'art. 2 eh. 3 ODA et !es matieres colorantes, agents conservateurs 
et autres substances de l'art. 2 eh . 4 ODA (BLuM/PEDRAZZINI, op. cit ., I p. 229; TROLLER, 
op.cit., I p.248). 

a) Eu egard a Ja ratio legis, qui est d'empecher le rencherissement des produits alimen
taires de premiere necessite et non de proteger Ja sante publique, il est sans importance 
qu'une substance organoleptique soit ajoutee ou non a des aliments ou a des boissons. La 
protection de l'utilisation de telles substances n'est pas de nature a entrainer un tel incon
venient, meme si l'inventeur possede un monopole sur Je melange obtenu. Tout au plus 
peut-on reserver l'hypothese, avancee par le Bureau, d'une substance destinee asupprimer 
le gout desagreable clont serait affecte un produit nature!. Mais cette seule hypothese, 
clont rien au clossier n'indique qu'elle soit realisee en l'espece, ne saurait justifier Je refus 
du brevet. L'adjonction des cetones aromatisantes est parfaitement comparable aux epices 
ou aux colorants, qui ne constituent pas des aliments au sens de l'art. 2 eh. 3 LEI. 

b) L'interpretation litterale donnee par Je Bureau au terme de «boissons» de l'art.2 
eh. 3 LEI, selon laquelle ce terme clesignerait n'importe quelle boisson, nutritive ou non, 
doit egalement etre rejetee. II faut admettre, avec BLuM/ PEDRAZZINI (op.ci t. , I p.230; 
cf. aussi DE MESTRAL, op. cit., p. 267 s. ), et conformement a l'opinion clairement exprimee 
lors des debats parlementaires de 1906 (Bull. sten. du Conseil des Etats 1906 p. 1462), que 
l'utilisation par Ja loi du terme de boissons tend seulement a placer sur pied d'egalite !es 
aliments solides et liquides, comme Je fait J'ODA. 

3. Le Bureau fait valoir qu'i l doit ecarter la demande de brevet lorsqu'il n'est pas con
vaincu que l'inventeur «ne revenclique qu'une des manieres (possibles ou imaginables)» 
d'obtenir un produit reponclant a une composition clonnee. Or l'adjonction a un aliment 
determine des cetones aromatisantes est Je seul moyen possible de parvenir a un produit 
resultant de leur melange avec cet aliment: l'obtention du meme produit par un autre 
procecle est exclue, puisque Ja revendication ne fournit aucune indication de nature a 
caracteriser Je procede utilise. L'octroi du brevet d'utilisation sollicite aboutirait ainsi a 
conferer a la requerante un monopole sur Je melange meme, c'est-a-dire sur un aliment 
ou une boisson. 

Cette argumentation meconnait que Je melange des cetones, substances chimiques sans 
valeur nutritive, avec des aliments clont elles modifient !es seules proprietes organolep
tiques, n'a pas pour effet de constituer des produits alimentaires nouveaux, de meme que 
Je fait de colorer ou de saler un aliment ne constitue pas un produit nouveau. La protection 
de l'utilisation de ces composes chimiques ne saurait clone conferer a l'inventeur un mono
pole sur !es aliments preexistants auxquels ils sont melanges. Au surplus, selon une alle
gation de Ja recourante qui n'a pas ete dementie par Je Bureau, !es resultats atteints par 
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l'adjonction des cetones aromatisantes peuvent etre obtenus d'une autre fac;on, soit a l'aide 
d'autres produits, naturels ou chimiques. 

4. Selon Ja d escription de l'inven tion, !es nou velles cetones peuvent etre utilisees pour 
a meliorer le gout et l'arome de divers aliments, clon t le miel et le vin rouge, expressem ent 
eites comme exemples . En Suissc, l'ODA reglemente strictement l'adjonction de toute 
substan ee ehimique a u vin, eomme au miel. II y a des lors lieu d'examiner si le brcvet 
solli eite ne devrait pas etre refuse en vertu de l'art. 2 eh. 1 LEI, aux termes duquel ne peu
vent etr e brevetees !es inventions clont l'exploitation serait contraire aux Jois ou aux bon
nes m ceurs. 

a ) Est contraire a Ja loi l' invention qui , directem ent et exclusivement (ou essentiell
ment), tend a un but ou produit un effet illegal. II n e suffit pas qu 'elle puisse etre utilisee 
clans un tel but, comme par exemple une arme, pour un meurtre, ou un appareil a repro
duire des documents, pour un faux (BLUM/PEDRAZZINI, op. cit., I p. 189 ; TROLLER, op. cit. , 
I p. 241 ). Par « loi» il faut entendre iei non pas Ja loi a u sens forme], mais au sens materiel, 
c'est-a-dire toute regle de comportement etablie par l'autorite competente. Cette regle 
peut trouver sa source dans Ja constitution, Ja loi au sens forme! ou une ordonnanee legis
lative federa le, ou meme un traite international. II n'es t clone pas tendent a assurer l'inte
grite de l'alimentation ont souvent ee earactere (BLuM/PEDRAZZINI, op . eit., I p. 201 ). 

N'etant pas uniquement destinee a modifier Je gout et l'ar6me des produits na turels 
\'ises par l'ODA, l'i nvention litigeuse parait eehapper a eette interdietion. Mais surtout, 
l'exclusion du brevet pour eause d'illegalite a ete impli eitement abrogee en Suisse. En 
effet, l'arrete federal du 7 deeembre 196 1 (ROLF 1963 p.117) a approuve Ja Convention 
d e Pa ris pour la protcction de Ja propriete dans sa teneur de Lisbonne du 31 oetobre 1958, 
entree en vigueur Je 17 fevrier 1963 (ROLF 1963 p. l 19). Or, aux termes de l'art_4quater 
d e eette eonvention, « Ja delivranee d'un brevet ne pourra etre refusee ... pour le motif 
que Ja vente du produit brevete ou obtenu par un proeede breve te est soumise a des restrie
tions ou limitations resultant d e Ja legislation nationale». Cette disposition vise ineontes
tablement !es dispositions suisses sur Je commeree des denrees alimentaires. Par sa ratifi
ca tion, ce traite international prime Ja loi suisse et rend pratiquemen t eaduque la eause 
d' interdietion d e l'invention eontraire a Ja loi (cf. M essage du Conseil federal du 5 juin 
196 1 eoneernant les ae tes eonvenus par la eonferenee d e Lisbonne d e l'U nion internatio
nale pour Ja proteetion de Ja propriete industrielle, FF 196 1 I p. 1284). A condition de 
ereer des regles de droit directement applieables, !es traites internationaux conclus par Ja 
Confederation sont en effet des sourees du droit fed eral ; point n'es t besoin que leur texte 
soit repris par une loi ou un arrete de portee generale (RO 87 I 80, 88 I 91, 94 I 672; 
GRISEL, Droit administratif suisse, p. 35f.). 

b) La convention d'Union de Paris laisse subsister Ja eause d 'interdietion de l'invention 
eon traire aux bonnes mceurs. M ais aueun element dans l 'invention litigieuse ne permet 
d'admettre qu'elle contreviendrait a eette notion, e'es t-a-dire qu'elle heurterait grave
ment le sentiment moral d e la eommunaute. Rien n'indique que l'utilisation des eetones 
aromatisantes soit nuisible a Ja sante, hypothese dans laquelle Ja question de l'applieation 
d e l'art. 2 eh. 1 LEI pourrait se poser. 

En eonsequenee, Ja deeision attaquee doi t etre annulee et la eause renvoyee au Bureau 
pour qu'il reeherehe si Ja demande de brevet satisfait, pour Je surplus, aux eonclitions 
legales. 
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PatG Art. 2 Ziff. 2 

Patentierbar sind nur chemische Verfahren zur Arzneimittelherstellung. Das setzt 
voraus, daß das Veijahren einen oder mehrere chemische Vorgänge aufweist, welche 
die Entstehung oder Beschaffenheit des Erzeugnisses als Arzneimittel günstig 
beeinflussen. 
Ein Vorgang ist nur dann als chemisch zu betrachten, wenn durch ihn die stoff
liche ,Zusammensetzung der Moleküle verändert wird. 

Ne sont brevetables que les procedis chimiques pour lafabrication de remedes. Cela 
suppose que le procede comporte une au plusieurs reactions chimiques dont resulte 
le remede lui-meme au qui infiuencent Javorablement sa Jabrication ou sa constitu
tion. 
Un procede ne peut etre considere comme chimique que si la composition moleculaire 
d'une substance subit une modification. 

PMMBl 1972 I 14, Extrait de l'arret de la Jre Cour civile Tribunal fede
ral du 26 octobre 1971 dans la cause Sch. contre le Bureau federal de la 
propriete intellectuelle. 

Considerants: 

Au termes de l'a rt. 2 eh. 2 LBI, ne peuvent etre brevetees !es inventions de remedes 
et !es inventions de procedes non chimiques pour Ja fabrication de remedes. II resulte a 
contrario de cette disposition que sont brevetables !es inventions de procedes chimiques 
pour Ja fabrication de remedes. Cela suppose que le procede comporte une ou plusieurs 
reactions chimiques clont resul te Je remede lui-meme ou qui inf!uencent favorablement sa 
fabrication ou sa constitution (ATF 82 I 206 consid . 3). Un procede ne peut etre considere 
comme chimique au sens de l'art. 2 eh. 2 LEI que si la composition moleculaire d'une subs
tance subit une modification (ATF 82 I 209s. consid. 4, 91 I 222 consid. 4). La doctrine se 
rallie en principe a cette conception ( cf. ELuM/ PEDRAzzrnr, ad art. 2 LEI n. 24, I p . 252 s. ) , 
en critiquant cependant lajurisprudence du Tribunal federal dans la mesure ou eile refuse 
de prendre en consideration !es dernieres decouvertes de la science qui remettent en 
question la distinction entre Ja physique et la chimie (ELuM/PEDRAZZINI, ad art. 2 LEI 
n . 24, I p. 253 ss., et ad art. 53 LEI n. 1 b, III p. 280ss.). II n'y a pas lieu de prendre position 
ici sur cette critique. Meme si l'on voulait etendre Ja notion de procede chimique, le pro
cede que definit Ja revendication de la requerente ne saurait etre considere comme tel, en 
tant qu'il s'agit d e lafabrication du remede. Celle-ei est en effet earaeterisee par Je melange 
de diverses substanees ehimiques, soit soufre et ehlorure de sodium, auxquelles sont acl
joints des eatalyseurs et un redueteur tels que silieium, earbone et poussiere de euivre, 
mais sans qu'intervienne une modifieation ehimique de ees substanees. C'est clone a juste 
titre que Je Bureau a eonsidere que l'invention litigieuse portrait sur un proeede non 
ehimique pour la fabrieation d'un remede, et qu'elle ne pouvait des lors pas etre breve tee 
selon l'ar t. 2 eh. 2 LBI. 

Quanta l'utilisation du produit resultant de ce melange, il n'y a pas lieu d'examiner si 
eile serait brevetable au regard de l'art. l LEI, des lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une 
demande de brevet. 
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PatG Art. 2 ZiJJ. 3 und 4 

Die Bestimmung des Art. 2 ZiJJ. 3 PatG ist nicht anwendbar: 
l.für Ei:findungen, die lediglich den ,Zusatz von praktisch keinen eigenen Nähr

wert besitzenden, das Aussehen, den Geschmack, den Geruch oder die Haltbar
keit beeinflussenden Stoffen zu Nahrungsmitteln, Getränken oder Futtermitteln 
betreffen; 

2. für Getränke, welche nicht als flüssige Nahrungsmittel zu betrachten sind, d. h. 
welche keine für den Auf bau oder Unterhalt des Körpers notwendige Stoffe ent
halten, z .B. alkoholische Getränke und aromatisierte Mineralwasser. 

Auf besondere Kristallformen oder Modifikationen von an sich bekannten chemi
schen Stoffen lautende Patentansprüche verstoßen nicht gegen Art. 2 ZiJJ. 4 PatG, 
wenn diese Kristallformen oder Modifikationen durch menschliche Eingriffe zu
sätzlich zu den in der Natur vorkommenden oder schon bekannten Kristallformen 
oder Modifikationen dem Stoff verliehen werden. 

L' art. 2 ch. 3 LEI ne s' applique pas: 
1. aux inventions qui ne concernent que l'adjonction, a des aliments, boissons ou 

fourrages, de substances qui ne presentent pas ou pratiquement pas de valeur 
nutritive propre et qui modifient l' aspect, le gout, l' odeur ou la conservation de ces 
produits; 

2. aux boissons qui ne sont pas a considerer comme des aliments liquides, c' est-a-dire 
qui ne contiennent pas de substances necessaires a la constitution ou a l' entretien 
du coips, par exemple a des boissons alcooliques et a des eaux minerales aromati
sees. 

Des revendications pour des formes ou modifications cristallines particulieres de 
substances chimiques connues comme telles ne sont pas contraires a l' art. 2 ch . 4 
LEI , lorsque ces formes ou modifications cristallines sont conferees auxdites subs
tances par intervention humaine et viennent s' ajouter a celles qui se trouvent dans la 
nature ou qui etaient deja connues. 

PMMBl 1972 I 8, Änderung der Amtspraxis des Eidg. Amtes für geisti
ges Eigentum. 

PatG Art. 8 Abs. 3 

Ein Produkt ist ein unmittelbares Erzeugnis des patentierten Veijahrens, wenn sich 
zu dessen endgültiger Herstellung an das geschützte Veijahren lediglich noch 
gewisse Maßnahmen anschließen, die eine weitere praktische Ausgestaltung des 
Veifahrens bedeuten, ohne jedoch die Identität des Erzeugnisses mit demjenigen des 
patentierten Veifahrens zu beeinträchtigen. 
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Bei Anwendung mehrerer geschützter Verfahren ist das Produkt als das unmittel
bare Erzeugnis eines jeden Verfahrens zu betrachten, das zur Herstellung wesentlich 
mitgewirkt hat. 

Un produit est le risultat directe d'un procidi breveti s'il suffit pour terminer safabri
cation, de completer le procidi protigi jJar certaines mesures qui en constituent une 
mise au point, sans toutejois entraver l'identiti du produit. 
Lorsqu' il s' agit d'utiliser plusieurs procidis protigis, le produit doit etre considiri 
comme etant le risultat directe de c/zacun des procidis qui a contribui de Ja;on 
essentielle a lafabrication. 

Auszug aus dem Urteil des Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 
3. März 1972 i. S. Farbwerke Hoechst gegen Carlo Erba S.p.A. und 
Veterpharma S.A. 

Aus den Erwägungen: 

Die Beklagten bestreiten weiter, daß es sich bei dem von ihnen hergestellten bzw. in 
den Handel gebrachten Erzeugnis T etralysal um ein unmittelbares Erzeugnis der patent
gemäßen Verfahren, d.h. der Aminomethylierung gemäß den Klagepa tenten handle. 

Nach Lehre und R echtsprechung ist ein Produkt dann als « unmittelbares Erzeugnis» 
eines durch ein Pa tent geschützten Verfahrens zu betrachten, wenn es durch dieses Ver
fahren die «vom Gesichtspunkt der Verkehrsanschauung aus gesehen wesentlichen 
Merkmale» bekommen hat (so Komm. BLuM /PEDRAZZINI, Bd. I S.409, Anm.22 zu 
Art.8 PatG) . Als Faustregel dient der Satz, daß «das geschützte Verfahren dem End
produkt die für seine W ertsch ätzung maßgeblichen Eigenschaften verleihe» (so TROLLER, 
Immateria lgüterrecht, Bd. II, 2. Aufl., S. 752 f. ) . Und nach der R echtsprechung des 
Bundesgerichtes ist ein Produkt immer dann ein unmittelbares Erzeugnis, «wenn sich 
zur endgültigen H erstellung eines Produktes an das geschützte Verfahren lediglich noch 
gewisse Maßnahmen anschließen, die eine weitere praktische Ausgestaltung d es Ver
fahrens bedeu ten , ohne jedoch die Identität des Erzeugnisses mit demjenigen des paten
tierten Verfahrens zu beeinträchtigen» (BGE 70 I 202) . 

Demzufolge ist nicht entscheidend, ob weitere physikalische oder chemische Verfah
rensabschnitte an das geschützte Verfahren a nschließen, sondern, ob bei diesen Verfah
rensabschnitten die nach der Verkehrsauffassung maßgebenden Eigenschaften des Er
zeugnisses und damit dessen Identität erhalten bleiben. Bei Anwendung mehrerer 
geschützter Verfahren ist das Produkt a ls das unmittelbare Erzeugnis eines jeden Ver
fahrens zu betrachten, das zur H erstellung wesentlich mitgewirkt hat. Auch im vor
liegenden Falle entscheidet nicht, ob die Beklagten nach der H ers tellung des am ino
methylierten Tetracyclins weitere Verfahrensschritte folgen lassen, die selber wiederum 
patentwürdig seien. D enn dies schließt nicht aus, daß die patentgemäßen Verfahren bei 
der Herstellung von Tetralysal maßgebend mitgewirkt und dieses als unmittelbares 
Erzeugnis hervorgebracht haben, dessen Eigenschaften später erha lten bleiben und damit 
dem Endprodukt den maßgeblichen Faktor verleihen, um dessentwillen dieses geschätzt 
und gebraucht wird. 

Nach den Angaben der Beklagten ist T etralysal, das anerkanntermaßen in a llen drei 
Formen ein aminomethyliertes T etracyclin, nämlich Lysinomethyltetracyclin enthält und 
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nach dem Gesagten unter Verwendung der patentgemäßen Verfahren hergestellt wird, 
ein Gemisch verschiedener Komponenten. Die Beklagten machen geltend , es würden 
sogenannte K omplexe d es Lysinomethyltetracyclins hergestellt, d.h. an die H erstellung 
des Lysinomethyltetracyclins schließe eine weitere Stufe an, in welcher d er Magnesium
ascorbatkomplex d es Lysinomethyltetracycl ins gebildet werde. Tetralysal in tramusculä r, 
d as gleich wie das Tetralysal intravenös zusammengesetzt sei, enthalte zusätzlich ein 
Lokalanästhetikum. T etralysal oral schließlich sei ein Gemisch von Lysinomethyltetra
cyclin und andern Komponenten . Die m echanischen Verfahrenss tufen d es Vermengens 
und d er Abfüllung in Kapseln seien wesentliche zusätz liche Stufen, welche das Endpro
dukt nicht m ehr a ls unmittelbares Erzeugnis des chemischen Verfahrens- gemeint ist d er 
H ers tellung des Lysi nomethyltetracyclins - erscheinen ließen. 

Die Gutachter haben sich hierzu in ihrem Hauptgutachten verschied entlich geäußert 
und ihren Standpunkt im Ergänzungsgutachten zusammengefaßt. Sie gelangen zum 
Schlusse, die therapeutisch wirksame K omponente sowohl bei R everin - dem en tspre
chenden Produkt d er Klägerin - a ls auch bei a llen drei Tetralysalen sei ein aminomethy
liertes T etracyclin. Dieses sei ein unmittelbares Erzeugnis der patentgemäßen Verfahren. 
Durch Zumischung weiterer Komponenten würden das Wesen und die maßgeblichen 
Eigenschaften d es unmittelbaren Erzeugnisses bei keinem dieser vier Präparate verändert. 
Selbst wenn eine Beimischung wei terer Komponenten noch als H erstellungsverfahren 
gewertet würde, so hätten die patentierten Verfahren bei der H erstellung des Endpro
duktes doch wesentlich mitgewirkt. Weiter fügen sie bei , dieses Argument habe auch bei 
dem gemäß Behauptung der Beklagten in eine Komplexverbindung übergeführten Wirk
stoff des T e tralysals intravenös Geltung. Darauf, ob solche Komplexverbindungen her
gestellt werden, kommt nichts an. Entscheidend ist, daß nach der maßgeblichen Auf
fassung der gerichtlichen Gutachter di e patengem äßen V erfahren d em T etralysal die 
wesentli chen Eigenschaften vermitteln und diese Eigenschaften bei d er spätem V erar
beitung erhalten bleiben. 

PatG Art.47 

Der bevollmächtigte Vertreter hat dafür Sorge zu tragen, daß beim Umzug in 
andere Büroräumlichkeiten eine Löschungsanzeige nicht von betriebsfremden Per
sonen verlegt oder vom Winde verweht werden kann. 

En cas de demenagement de son bureau, le mandataire doit veiller a ce qu'un avis de 
radiation ne puisse pas etre igari par des personnes etrangeres a son en treprise au 
emporte par le vent. 

PMMBl 1972 I 15, Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung des 
Schweizerischen Bundesgerichts vom 21. September 1971 i. S. H. gegen 
das Amt. 

PatG Art. 60 

Solange ein Patent im Register eingetragen ist, muß vermutet werden, daß es zu 
Recht besteht und daß der als Inhaber genannte der wahre Berechtigte ist. 
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Aussi longtemps qu'un brevetfigure au registre, il convient de supposer qu'il existe a 
raison et que celui qui est nomme comme titulaire en est le veritable ayant-droit. 

SJZ 68 (1972) S. 115 = Max. XI Nr. 809, Auszug aus dem Urteil der 
I. Kammer des Obergerichtes des Kantons Luzern vom 6. November 
1970. 

Die Klägerin verla ngte auf d em Prozeßweg die Nichtigerklärung eines Patentes des 
Beklagten . Im Verla ufe des Prozesses beantragte die Klägerin, d em Beklagten sei durch 
eine vorsorgliche Maßnahme nach Art. 77 PatG zu verbieten, in seiner R eklame auf das 
Patent Bezug zu nehmen, weil dieses nach einem gerichtlich eingeholten Gutachten a ls 
nichtig zu gelten habe. Das Obergericht lehnte den Erlaß d er nachgesuchten vorsorg
lichen Maßnahme mit folgend er Begründung ab: 

Das Patentregister erbringt gemäß Art. 9 ZGB d en vollen Beweis für die von ihm fes t
gehaltenen Tatsachen. Solange ein Patent im R egister eingetragen ist, muß vermutet 
werden, daß es zu R echt bes teht und daß d er a ls Inha ber Genannte der wahre Berech
tigte ist (vgl. TROLLER, Immateri algüterrecht, Bd. I, S. 538 f., Bd. II, S. 1024f. ). In einem 
Patentnichtigkeitsprozeß wird das Eidg. Amt für geistiges Eigentum eine Streichung d es 
Patenteintrages im R egister nur ges tützt auf ein Urtei l oder ein U rteilssurrogat (§§ 326 ff. 
ZPO) vornehmen, keineswegs a ber gestützt auf eine vorsorgliche Maßnahme nach Art. 77 
PatG, der j ede materielle R echtskraft abgeht. Durch das für den Beklagten ungünstige 
Gutachten vom 1. Oktober 1970 ist die diesem zufolge Eintragung des Patentes im R egister 
zukommende Rechtsvermutung nicht zerstört, so daß dem Gesuch der Klägerin nicht ent• 
sprochen werden kann. 

PatG Art. 77 und Art. 79 Abs. 2 

Im Verfahren betreffend vorsorgliche Maßnahmen genügt die bloße Glaubhaft
machung der Nichtigkeit des klägerischen Patentes nicht zur Verweigerung bzw. 
Aufhebung der Maßnahme; die Nichtigkeit muß sich vielmehr mit Sicherheit aus 
den Akten ergeben. 
Ein nicht leicht ersetzbarer, nur durch eine vorsorgliche Maßnahme abwendbarer 
Nachteil kann in einer Afarktverwirrung liegen, indem der Anschein erweckt wird, 
der patentierte Gegenstand sei frei herstellbar. 
Eine vorsorgliche Maßnahme kann durch Sicherheitsleistung des Gesuchgegners 
nicht abgewendet werden, wenn die dem Gesuchsteller drohende Einbuße sich zah
lenmäßig nur schwer oder überhaupt nicht e1fassen läßt. 

Il ne suffit pas, dans la procedure concernant des mesures provisionnelles, de rendre 
vraisemblable La nullite du brevet pourque La mesure soit refusee ou annullee; il faut 
que La nullite resulte du dossier defayon certaine. 
En cas de confusion sur le marche, il peut y avoir un dommage dijficilement reparable 
et que peuvent seules prevenir des mesures provisionnelles lorsque l' on donne l'im
pression que l' objet brevete peut etre fabrique librement. 
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Le difendeur ne peut pas icarter une mesure provisionnelle enfournissant des suretes, 
si les dommages que risque de subir le demandeur ne peuvent pas etre chijfres ou 
seulement avec difficulte. 

Entscheid der II. Zivilkammer des Obergerichtes des K antons Zürich 
vom 10.November 1971. 

Aus den Erwägungen: 

Mit d em R ekurs macht die Beklagte in erster Linie geltend , das schweizerische Patent 
d es Klägers sei nichtig, weil der Maschine und dem Verfahren das Erfordernis der Neuheit 
und der Erfindungshöhe abgehe. Sie beruft sich d arauf, daß die vom Kläger entwickelte 
Vorrichtung samt Verfahren durch die US-Patenschrift Nr. ... vorbekannt sei .... 
Dies habe denn auch das deutsche Patentamt erkannt, das dem Kläger mit Schreiben 
vom !.Juli 1968 mitgeteilt habe, der G egenstand seines Patentbegehrens sei durch das 
US-Patent vorweggenommen. 

Nach der R echtsprechung der R ekursinstanz genügt im Verfahren betreffend vorsorg
li che M aßnahmen die bloße Glaubhaftmachung der Nichtigkeit des klägerischen Paten
tes nicht zur Verweigerung bzw. Aufhebung d er Maßnahme; die Nichtigkeit muß sich 
vielmehr mit Sicherheit aus d en Akten ergeben (R ekursentscheid II.ZK.Nr. 4 H vom 
29. Oktober 1969 i. S. B. GmbH und L. AG gegen M. & Co. betr. Patentverletzung, ab
gedruckt in Schweizerische Mitteilungen über gewerbli chen R ech tsschutz und Urheber
recht 1969, H eft 2 S. 163 ff. ) . Diese R echtsprechung stimmt mit derjenigen d es H andels
gerichtes des Kantons Zürich (vgl. Sch. Mitt. 1948, Serie V, S. 136 f.; 1969, H eft 2, S. 
158 ff.; 1970, H eft 1, S. 101 ff. ) und der Auffassung von BLuM/PEDRAZZINI (Anm. 3 zu 
Art. 77 PatG, Ed.III S.65 1 mit V erweisungen) und TROLLER (Immateria lgüterrecht, 
Bd. II S. 1203) überein. Letzterer führt hiezu aus, d er Gesuchsgegner könne sich nicht 
damit verteidigen, daß er seinerseits glaubhaft mache, das angerufene Ausschließlichkeits
recht bes tehe nicht zu Recht, sondern er könne die Rechtsvermutung, die mit d em Ein
trag im R egister verbunden sei, auch im V erfahren betreffend vorsorglich e Maßnahmen 
nur dann zerstören, wenn sich die Ni chtigkeit aus d en Akten zwingend ergebe. Die 
Beklagte beruft sich demgegenüber auf BGE 94 I 11 , wo festgestell t wird , wer eine paten
tierte Erfindung nachmache, ohne beweisen oder mindestens g laubhaft mach en zu 
können, daß das Patent nichtig sei, ha be es nach dem \ ,Villen des Art. 77 in V erbindung 
mit Ar t. 79 Abs. l PatG hinzunehmen , daß ihm der Richter die weitere Nachmachung 
vorläufig verbie te und für d en dadurch möglicherweise entstehenden Schaden lediglich 
Sicherheit leisten lasse. In j enem Falle ha tte sich aber das Bundesgericht mit der Frage, 
ob im Maßnahmeverfahren schon die Glaubhaftmachung der Nichtigkeit d es Patentes 
genüge, gar nicht auseinanderzusetzen . Der zitierten Stelle kann daher keine entschei
d end e Bedeutung beigem essen werden. Sie läß t offen, ob im M a ßnahmeverfahren di e 
Nichtigkeit bewi esen oder lediglich glaubhaft gemacht werden müsse . Ni cht stichhaltig 
ist im weitem die Berufung der Beklagten au f§ 295 Abs. 1 ZPO, wonach im Befehlsver
fa hren eine geeignete V erfügung nur erlassen werden darf, wenn das Gesuch a ls unzwei
felhaft begründ et erscheint. Denn diese Bestimmung bezieht sich, wie aus d em Zusam
m enhang mit Absatz 2 h ervorgeht, auf den Fall einer Verfügung ohne Anhörung der 
Gegenpar te i bei ganz klarer R ech tslage. 

Aus der mit dem Eintrag im Patentregister verbundenen R echtsvermutung u nd aus 
d em \,Vcsen der Patenterteilung fol gt, d aß das Patent als bestehend zu betrachten ist, bis 
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die mangelnde Rechtsbeständigkeit zwingend festgestellt ist. W äre entgegen der ange
führten Rechtsprechung und Lehre a nzunehmen, daß d er Gesuchsgegner im Maßnahme
verfahren die Nichtigkeit lediglich wahrscheinlich zu machen habe, so wären an die 
Glaubhaftmachung jedenfalls hohe Anforderungen zu stellen. Im vorliegenden Falle 
kann aber auch unter dieser Voraussetzung der Nichtigkeitseinred e kein Erfolg beschie
den sein. 

Die Beklagte verweist auf das vorveröffentlichte amerikanische Pa tent Nr. . . .. Daß 
dieses mit dem schweizerischen Patent des Klägers identisch sei, wird nicht geltend ge
macht. .. . 

Die Beklagte vertritt a llerdings die Ansicht, diese Abweichung bringe keine Fort
schritte gegenüber d em vorbekannten Stand der T echnik. Dabei handelt es sich aber um 
eine Behauptung, für deren Richtigkeit keine schlüssigen oder wesentlich ins Gewicht 
fall enden Anhaltspunkte vorliegen. Im übrigen weist d er Kläger mit R echt darauf hin, 
d aß sich sein Patent noch in weite ren Punkten vom vorveröffentlichten unterscheidet, 
insbesondere dadurch, daß bei seiner Vorrichtung und nach seinem Verfahren die 
Schnüre nach der Abtrennung miteinander verknotet und nicht durch Klammern ver
bunden werden. 

Daß dem Kläger in D eutschland bisher ein Patent noch nicht erteilt wurde, ist unbe
stritten. Er führt dies einerseits darauf zurück, daß dort zwei verschiedene Patentanmel
dungen, deren Inhalt im schweizerischen Patent zusammengefaßt ist, eingereicht wurden, 
und anderseits darauf, daß die Umstellung des deutschen Patentsystems von d er auto
matischen auf die antragsweise Prüfung Verzögerungen in der Abwicklung des Ver
fahrens zur Folge hätten . Wie es sich damit verhält, kann dahingestellt bleiben . Es steht 
fest, da ß bis heute die Anmeldungen vom d eutschen Patenta mt nicht zurückgewiesen 
worden sind .... Selbst wenn jedoch da von auszugehen wäre, daß d er Kläger dort mit 
seinem Begehren nicht durchdringen könnte, wäre damit die Ungültigkeit des schweize
risch en Patentes noch keineswegs dargeta n (vgl. Schw. Mitt. 1969, H eft 2, S.1 67 Erw.6) . 
K äm e da rauf etwas an, so müßte umgekehrt auch berücksichtigt werden, daß dem Kläger 
für die dem streitigen Patent entsprechende Erfindung in einer R eihe anderer Länder, 
insbesondere auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, Patente erteilt worden sind . 

Es ist somit im Rahmen des vorliegenden Verfahrens davon auszugehen, das schweize
risch e Patent des Klägers bes tehe zu R echt. Dadurch, daß die Beklagte die patentierte 
Maschine gebraucht, das patentierte Verfahren anwendet und die auf dieser Maschine 
und nach diesem V erfahren herges tell ten patentierten Beutel verkauft , ist die Verletzung 
im Sinne von Art. 77 Abs. 2 Pa tG in hohem Maße glaubhaft gemacht. 

N ach d er genannten Bestimmung hat der Kläger im weitem glaubhaft zu machen , 
da ß ihm aus der Patentverletzung ein nicht leicht ersetzbarer Nachteil droht, der nur 
durch eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden kann. 

Die Beklagte hält dafür, wenn d em Kläger überhaupt ein N achteil drohe, so sei dieser 
lediglich finanzieller N a tur und d aher ohne weiteres erse tzbar. Ein a ll enfalls der Lizenz
nehmerin erwachsender Schaden sei unbeachtlich, da die Klage vom Patentinhaber 
erhoben werde. 

Dieser Argumentation ka nn nicht beigepflichte t werden. Es ist unverkennbar, daß 
d em Kläger durch d as Vorgehen d er Beklagten nicht nur direkter finanzieller Schaden 
droht, sondern daß er auch mit sonstigen negativen Einwirkungen auf seine Lage rechnen 
muß (vgl. BLuM/ PEDRAZZINI Anm. 4 zu Art. 77 PatG, Bd. III S. 654). Denn es liegt auf der 
H and, daß bei einer Fortsetzung d er Tütenproduktion d er Beklagten das V ertragsver
hä ltnis des Klägers mit seiner sch weizerisch en Lizenznehmerin empfindlich gestört 
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werden könnte und d er Kläger Gefahr liefe, in gerichtliche Auseinandersetzungen mit 
die:ser verwickelt zu werden. Seine Position würde a uch im Hinblick auf eine Erneuerung 
des a uslaufenden Lizenzvertrages oder auf den Abschluß von Verträgen mit neuen Inter
essenten entscheidend geschwächt. Außerdem wäre zu befürchten, daß weitere M aschi
nen in ähnlicher Weise, wie es hier geschehen ist, in Länder verbracht würden, in d en en 
d er Kl äger ein Patent besitzt. Schließlich ist auch nicht zu übersehen, daß durch die 
Belieferung des schweizerischen Marktes durch die Beklagte eine erhebliche M a rktver
wirrung entstehen ka nn, indem dadurch die Abnehmer und allfällige K onkurrenten in 
den Glauben versetzt werden könnten, die von der Beklagten gelieferten Beutel seien frei 
h erstellba r ( vgl. TROLLER, Immaterialgüterrecht , Bel. II S. I 203 ). 

Alle diese Nachtei le sind nicht leicht ersetzbar und zudem so geartet, daß sie nur durch 
eine vorsorgliche Maßnahme abgewendet werden können. Sie fallen auch wesentlich 
schwerer ins Gewicht als der Nachteil , d en die Beklagte durch die vorsorgliche M a ßnahme 
erleidet. Dem Eventualantrag der Beklagten, von der Maßnahme gegen Sicherheits
leistung ihrerseits abzusehen, kann daher nicht stattgegeben werden. Die Kaution des 
Gesuchsgegners im Sinne von Art. 79 Abs. 2 PatG verschafft der klagenden Partei nur 
in seltenen Fällen die notwendige Gewähr für die Wiedergutmachung d es Schadens, den 
die vorsorgliche Maßnahme abzuwenden hätte. Ein solcher Ausnahmefall liegt hier nicht 
vor, gerade weil die dem Kläger drohend e Einbuße sich zahlenmäßig nur schwer oder 
überhaupt nicht erfassen ließe (vgl. TROLLER, a.a.O. S. 1209). 

II. Markenrecht 

MSchG Art.6 

Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr bei gemischten Afarken sind nicht nur 
deren verbale und.figurative Aspekte gesondert zu vergleichen; entscheidend ist viel
mehr der Gesamteindruck. 
Die .Marken <Kaba> und <Kapra Cafe> sind nicht verwechselbar, weil letz tere 
durch das Übergewicht eines originellen figurativen Elementes entscheidend indi
vidualisiert wird. 

Dans le cas de marques mixtes, le danger de corifusion ne s' appricie pas enfonction 
des eliments verbaux et figuratifs pris isoliment; au contraire, c' est l' imjJression 
d' ensemble qui est determinante. 
Les marques <Kaba> et <K apra Cafe> ne pretent pas a corifusion, parce que cette 
derniere est individualisee de fafon determinante par La preponderance d' un eliment 
figuratif original. 

Arret de Ja Ire Cour Civile du Tribunal federal Suisse du 26 octobre 1971 
dans la cause Hag AG et Plantagengesellschaft mbH contre Machines 
a cafe express «La San Marco» S.A. (communique par M e Petitpierre, 
Lausanne) . 
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Considerant en droit: 
1. La Cour civile a admis a vec raison - et la defenderesse ne le conteste plus en instance 

federale - que !es produits auxquels sont des tinees !es marques en cause ne sont pas d'une 
nature totalement differente a u sens d e l'a rt. 6 al. 3 LMF. Selon l'art. 6 a l. 1 LMF, la 
marque d e la defenderesse doit des lors se distinguer par des carac teres essentiels de celles 
des demanderesses. 

Pour apprecier le risque d e confusion , il faut se fonder sur l' impression generale et 
durable que la issent dans l'esprit de l'acheteur presume !es elements essentiels des marques 
en presence, exami nees separement; s'agissant de produits de consomma tion courante, 
on doit tenir compte du fait que le public ne prete pas a leur achat une attention parti
culiere; !es caracteres distinctifs doivent etre apprecies avec davantage de rigueur lorsque 
!es produits en question sont du mem e genre (RO 95 II 465, 90 II 264, 88 II 376 consid. 4 
et !es a rrets ci tes) . 

2. Examinant l'element verbal des marques en presence, la Cour civile considere que 
!es mots <Kaba> et <Kapra> presentent une analogie evidente, du point de vue visuel 
comme du point d e vue auditif, et que le risque de confusion a e te admis par Je Tribuna l 
federal apropos de mots qui se differencia ient autant, sinon da van tage. 

A l 'encontre d e Ja ressemblance indeniable d e <Kaba> et de <K apra>, on peut relever 
au point d e vue phonetique que Ja prononciation de ces d eux mots, et meme de leur 
sylla be commune, es t differente: la premiere syllabe d e <K apra>, suivie d e deux conson
nes, est prononcee d'une maniere p lus breve que celle de< K a ba >. Visuellement, !es lettres 
p r conferent au mot < Kapra > une image bien distincte de celle de <Kaba> , cette difference 
etant accentuee par l'elem ent figuratifqu i accompagne l'element verbal dans !es marques 
en presence. L 'associa tion que le mot <K aba > suscite avec <casbah > - parfois ecrit <kasba > 
(cf. Dic tionnaire Quillet de la langue franc;:aise, Paris 1956) - ou avec !'Orient en general 
es t en effe t renforcee par !es palmiers qui figurent sur l'une d es marques des demand e
resses. Quel que soit cependant Je degre de similitude de l' element verbal , celui-ci n'est 
pas d eterminant lorsqu ' il s'agit comme en l'espece d'une marque a la fois verbale et 
figurative. Conformement au principe rappele plus haut, il faut se fond er sur l'impression 
d'ensemble pour apprecier le risque d e confusion. 

3. L a Cour civi le releve a cet egard que le mot < Kapra > n'es t utilise que suivi du mot 
<Cafe> et, surtout, que ces deux mots encadrent Ja representation en gros format d 'une 
te te de chevre, stylisee et vue de profil, clont !es con tours sont d etermines par une ligne 
blanche epaissc, sur fond noir. La jurisprudence considererai t en principe l'element 
figuratif comme preponderant, ce point de vue n 'etant toutefois pas soutenu sans reserves. 
L'aspect figurat if d e la marque < Kapra > serait en l'espece predominant et de nature a 
individua liser le p lus suremcnt la marque, notamment par la couleur. L' elem ent verbal 
p redominera it cn r evanche dans Ja m arque d es d emanderesses, celle-ci recourant a des 
elem ents figuratifs fa ibles, totalem ent differen ts d e ceux de la m arque de Ja defendercsse. 

L es demanderesses critiquent cette argumen tation du jugement defere. Se fondant sur 
la jurisprudence du T ribunal federal, elles font valoir qu'une appreciation de l'ensemble 
des circonstances du cas d'espece s'impose, l'element fi guratifpouvant rejcter a l'a rriere
plan l'elemen t verbal, ou au contraire a ppa raitre comme un complement fa lot a une 
marque cssentiellement verbale, ce qui est le cas ici . La doctrine se montrerait selon elles 
en core plus restricti ve que la jurisprudence dans l'importance a donner a l'element fi gura
tif. En l'espece aucun des elements figuratifs ne sera it p reclominan t, !es elements verbaux 
s' imprimant au contraire d ans la m emoire du consommateur. Compte tenu de Ja con
fusion des tcrmes <K aba > et < K a pra >, le dessin d e la te te de chevre ne presen terai t p as une 
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originalite suffisante pour s'imposer a lui seul comme l'element carac teristique de la 
marque de la defenderesse. 

Apres avoir examine la valeur distinctive d es elem ents verbaux et figuratifs des mar
ques en presence, la Cour civile s'est fondee avec ra ison sur l'impression generale la issee 
par celles-ci. Or il faut admettre avec eile qu'a ce point de vue, qui selon la jurisprudence 
du Tribunal federal es t determinant (RO 95 II 465, 92 II 275 et !es a rrets cites), la diffe
rence entre !es marques des parties es t telle que l'existence d'un risque de confusion doit 
e tre deniee. Contra irement a ce qu'affirment !es demanderesses, la chevre stylisee de la 
marque < Kapra > - clont le jugement a t taque constatesouverainement qu'elle accompagne 
toujours l'element verbal - n'est pas un simple detail sans grande importance. Son origi
n alite reside aussi bien dans l'id ee de ce tte figure, depourvue d e taut rapport a vec du cafe 
ou une machine a cafe, que dans sa realisation. L e style du dessin comme le contraste de 
ses lignes blanches sur fond noir avec !es le ttres rouges des mots ,Kapra> e t ,Cafe > places 
immediatement au-dessus et au-dessous conferent a la marque d e Ja defenderesse un 
aspec t generaJ qui se distingue nettement de celui des marques des demanderesses. 
Celles-ci critiquent a tort le jugement d efere dans la mesure ou il oppose a cet element 
figuratif « predominan t » et qui « reste faciJem ent dans Ja m emoire» ceux de leurs propres 
marques, quaJifies d' « elements faib les, qui passent presque inapen;us ». Mais meme si l'on 
voula it considerer !es tasses de cacao et les palmiers des marques <K aba> et < Kaba der 
Pla ntagentrank> comme etant aussi marquants que la te te de chevre de la marque 
, K apra>, il faudrait a plus forte raison denier l'existence d'un risque d e confusion ; l' im
presoion d 'emsemble laissee par !es d eux marques en presence sera it en effet d eterminee 
par des elements figuratifs dominants, differant to talement l'un d e l'autre. La marque de 
la defenderesse se distinguant suffisamment, au regard de l'art. 6 a l. 1 LMF, de celles d es 
d emanderesses, le recours doit etre rejete. 

MSchG Art. 6, UWG Art.1 Abs. 2 lit. d 

Es besteht kein Recht darauf, den eigenen Familiennamen als Marke zu benutzen, 
wenn dieser Name bereits ein wesentliches Element einer bestehenden Marke 
darstellt. 
Die Marke «Jacky Audemars Geneve» unterscheidet sich nicht ausreichend von 
den älteren Marken «Audemars, Piguet et Co.» und «Audemars Piguet». 
Verstoß gegen Treu und Glauben im Wettbewerbsrecht. 

ll ne peut pas etre reconnu le droit a chacun d'utiliser sans autre son nom patrony
mique comme marque, lorsque ce mime nom constitue l' element essentiel d'une 
marque deja existante. 
La marque «Jacky Audemars Geneve» ne se distingue pas suffisamment des 
marques plus anciennes «Audemars, Piguet et Co . » et « Audemars Piguet ». 
Actes contraires a la bonne Jo i. 

Arret de la Ire Chambre Civile de la Cour de Justice de Geneve du 
14 avril 1972 dans la cause « Societe anonyme de la M anufacture d'hor-
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logerie Audemars, Piguet & Co., le Brassus» contre Sieur Jacky Aude
mars. 
La Societe anonyme de la Manufacture d'horlogerie Audemars, Piguet 

et Cie (demanderesse), a ete fondee en 1907 et elle etait la continuation 
d'une societe en nom collectif Audemars, Piguet et Cie existant depuis 1882. 
Elle a constamment eu dans son conseil au moins un administrateur du 
nom d' Audemars. 

Elle a depose le 29 mai 1951 et le 2 septembre 1966, respectivem ent une 
marque « Audemars, Piguet et Co» pour des montres, boites de montres 
et cadrans, et « Audemars Piguet » pour d es pieces d'horlogerie et leurs 
parties, bracelets et montres et bijouterie. Ces marques, qui portent les 
numeros 137978 et 219678 figurent au registre des marques ou elles rem
placent d' ailleurs des marques deja inscrites anterieurem ent, soit en 1931 
deja. 

Il n'est pas conteste que le demandeur utilise effectivement ces marques. 
Sie ur J acky Audem ars ( defendeur) est le chef de la maison J. Audemars, 

horlogerie-bijouterie a Geneve, inscrite au registre du commerce d e 
Geneve le 14 decembre 1967. 

Sieur Audemars a depose le 6 janvier 1969 une marque «J acky Aude
mars Geneve » pour d es montres, horloges et reveils, qui a ete inscrite 

sous No 236517. 
Rien dans la procedure n'indique qu'il ait effectivement utilise cette 

marque en l'apposant sur des produits horlogers . 
Sou magasin, a la rue de Cornavin, a Geneve, porte a la partie supe

rieure d e ses d eux vitrines un cadran stylise suivi, en grandes lettres, du 
mot Audemars surmonte de grandes einseignes portant l'une le mot Nivada 
et l'autre le mot Certina, soit deux noms de marques de produits horlogers 

La porte d 'entree porte le nomjacki Audemars. 
Il ne vend pas de montres de la d em anderesse dans son magasin. 
La Cour de Justice a fait droit a la demande appuyee sur la loi sur les 

m arques d e fabrique et sur la loi concernant la concurrence deloyale. 

Extraits des considerants: 

L'article 6 de la loi federale sur !es marques veut qu'une m arque nouvelle se dis
ting ue pa r des carac teres essentiels d e celles qui sont deja enregistrees a moins qu 'elle ne 
soit d estinee a d es produits ou march a ndises d'une nature to talem ent differen te , ce qui 
n' es t p as le cas en l'cspece. 

Le d efendeur estime que sa propre m arque, qui comporte outre son nom Audem a rs, 
son prenom,Jacki, e t Je mot Geneve se distingue suffisamment de celles d e Ja dem ande
resse qui fait suivre le mot Audem a rs d e Piguet et ne comporte pas le mot G eneve , et que 
la dem ande n 'es t dorre pas fond ee. 
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La jurisprudence du Tribuna l federal ne reconnait pas a chacun le droit d'utiliser 
sans autre son nom patronymique comme marque lorsque ce m eme nom constitue deja 
un elem ent constitutif d 'une marque existante et le fait que le defendeur s'appelle Aude
mars ne dispense pas la Cour de rechercher si la difference entre !es m arques des parties 
est suffisante ou non ( cf. notamment ATF du 23 octobre 1962 da ns la ca use Cie des 
montres Favre-Leuba S.A. c/Louis A. Leuba S.A.: « Le droit d'exploiter une affaire saus 
son propre nom n 'est pas absolu . .. » Sem.Jud. 1963, p .249ss) . 

Dans le m em e arret le Tribunal federal s'est exprime comme il suit quant aux carac
teres distinctifs devant exister entre des marques d es tinees a d es produits de meme nature : 

« Pour apprecier le <langer de confusion il faut se fonder sur l'impression d 'ensemble 
que font !es marques en presence. On ne peut clone comparer separement leurs elements. 
D'autre part ce qui est decisif, c'est l' empression des derniers acquereurs, c'est-a-dire en 
l'espece celle des clients qui achetent des montres, notammen t en Allemagne et en Orient. 
D a ns !es marques verbales cette impression dep end de l'effe t auditif et visuel, du premier 
surtout. Sur !es marches prospectes par !es parties le public atteint compare et prete 
quelque attention mais cependant de fa<;on de plus en plus superficielle. Les marchandises 
etant identiques, !es caracteres distinctifs d e la nouvelle marque doivent s'apprecier avec 
plus d e rigueur. 

Pour apprecier si un <langer de confusion exite dans un cas concret le juge se fond e 
sur !es cri teres objectifs qu'il tire de son experience de la vie et des choses . . . » et il a retenu 
le fait qu'au point de vue auditif l 'element phonetiquement le plus fort d e la marque 
Favre-Leuba etait le mot Leuba « qui, prononce en dernier lieu» a peut-etre tendance a 
s'imprimer plus longtemps et plus nettem ent dans la memoire. 

II ne parait pas contestable a la Cour qu'en l'espece l ' elem ent phonetiquement le plus 
fort de la m a rque de la demanderesse n 'est pas le mot ,Piguet, , quoique prononce en 
d ernier, mais le mot , Audemars > et elle admet, se fonda nt tant sur son experi ence de la 
vie et d es choses que sur !es pieces produites, que la tendance du public a simplifier a pour 
effet d e faire d esigner souvent !es produi ts de 1a d em anderesse du nom d' Audemars et non 
de celui d' Audemars-Piguet, e t encore moins de Piguet. 

Par ailleurs la presence dans la marque du defendeur du mot G eneve n'es t pas de 
nature a eviter des confusions dans l'esprit du public clont il est question da ns l'arret cite, 
ce mot ayant simplement pour effet, a l'etranger, de marquer le caractere suisse de cette 
marque. 

II est indeniable en revanche que le fait que dans la m arque du defendeur son nom est 
precede de son prenomjacki permet de considerer que sa marque se distingue da ns une 
certa ine m esure de celle de la demanderesse mais cette dist inction n 'es t pas suffisante pour 
eviter d ans le public taut risque de confusion. 

II s'agit evidemment d ' une question d'appreciat ion m ais la Cour es time que la noto
riete du nom d' Audemars en matiere d'horlogerie es t telle, grace a l'activite plus que 
cinquantena ire de la d emanderesse ou de ses predecesseurs, que l'usage de ce nom par le 
clefencleur, comme m arque d'horlogerie es t d e nature a causer un risque de confusion dans 
l'esp rit du public et que la m ention du prenom du d efencleur ne constitue p as en l'espece 
l 'acljonction cl 'un ca ractere essentiel distinctif suffisa nt. 

Elle consiclere clone qu'il y a lieu d e faire droit a 1a clem a ncle en ce qui concerne la mar
q ue i nscri te a la req uete de clefendeur. 

L 'apposition en grancles lettres au-dessus d es vitrines du clefendeur de son nom Aucle
m a rs qui ne consti tue ni sa ra ison socia le ni sa m arque et qui peut etre lu ; en fait: ,montres 
Aucl em ars > en raison de l'element graphique qui precede le nom est d'a utant plus de 
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nature a faire penser aux produits de Ja d emanderesse qu'il es t surmonte du nom d'autres 
marques de montres (Nivada et Certina) . 

II parait a Ja Cour que Je defendeur n 'aurait pas procede a cette apposition de son nom 
en si grandes lettres, apposition qui n'est guere usuelle, si Je nom d 'Audemars n'etait pas 
connu sur Je plan horloger gräce a Ja d ema nderesse, et qu'il a entendu profiter de cette 
circonstance. 

Mais meme si tel n'a pas ete son but son procede est de nature a creer une confusion 
dans l'esprit du public et tombe clone sous Je coup de l'article 1 er lettre d de Ja LCD 
( « Enfreint !es regles de la bonne foi celui qui: . .. d prend des mesures d es tinees ou de 
nature a faire naitre une confusion avec !es marchandises, !es ceuvres, l'activite ou l'entre
prise d'autrui». 

La d emande es t clone fondee en tant qu'elle demande qu'il soit fait interdiction au 
defendeur d e m a intenir Je mot Audemars figurant en grandes lettres au-d essus de ses 
vitrines. 

MSchG Art. 8 Abs. 2, Art. 14 Abs. l Ziff. 2 und Art.18 

Schutz und Gebrauch einer einmal eingetragenen Nlarke verleihen keinen absoluten 
Anspruch auf Erneuerung. Auch bei der Erneuerung kann es dem Amt nicht ver
wehrt sein, von einer als unrichtig erkannten Praxis abzugehen oder veränderten 
Verhältnissen Rechnung zu tragen . 
Die Bezeichnung < Tour de Suisse >, kombiniert mit der verkleinerten Abbildung 
einer Schweizerkarte, wird vom einheimischen Käufer als Hinweis auf schweizeri
sche Erzeugnisse aufgefaßt, weshalb diese Wort-Bildmarke nur mit entsprechend 
eingeschränktem Schutzbereich zu erneuern ist. 
Die Fabrikmarke e1faßt die vom Inhaber selber hergestellten Erzeugnisse und den 
Handel mit diesen. Eine Handelsmarke kann daneben oder allein nur für vom 
Inhaber nicht selber hergestellte Waren erteilt und geführt werden. 
Zu den Voraussetzungen schweizerischer Herkunftsbezeichnung eines Erzeugnisses. 

La protection et l'usage d'une marque enregistree ne conferent aucun droit absolu au 
renouvellement. Lors de ce dernier, rien ne peut empecher le Bureau de s' ecarter 
d'une pratique reconnue inexacte ou de tenir campte d'un changement de circonstances. 
La dt!signation < Tour de Suisse >, combint!e avec la reprt!sentation rt!duite de la carte 
gt!ographique de la Suisse, t!voquera dans l' esprit de l' acheteur de notre pays l'idt!e 
que !es produits munis de cette marque sont suisses; la marque ne pourra etre renou
velt!e qu' avec une restriction parallele de l' t!tendue de protection. 
La marque defabrique couvre !es produitsfabriques par son titulaire lui-meme ainsi 
que le commerce avec ceux-ci. Une marque de commerce ne peut eire accordt!e et 
utilist!e parallelement ou exclusivement que pour des marchandises qui ne sont pas 
fabriqu t!es par le titulaire lui-meme. 
Apropos de la dt!signation d' origine suisse d'un produit. 
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PMMBl 1971 I 84ff. , Urteil der I. Zivilkammer des Schweiz. Bundes
gerichtes vom 8.Juni 1971 i. S. T our de Suisse-R ad AG gegen das Amt. 

D as B undesgericht z ieht in Erwägung: 

1. Nach Art. 8 Abs. 2 MSchG in Verbindung m it Art. 18 Abs. 1 MSch V un terliegt die 
Erneuerung einer M a rke den gleichen Förmlichkeiten wie eine Ersteintragung. Sie ist 
nur möglich, wenn im gegebenen Zeitpunkt noch a lle Voraussetzungen erfüllt sind, die 
fü r eine Neueintragung erforderlich wären (BGE 70 I 299) . 

D araus erhellt , daß Schutz und Gebrauch einer einma l eingetragenen M arke keinen 
absoluten Anspruch a uf Erneuerung verle ihen . Verletzt die zu erneuernde M arke di e 
Art. J3bis und 14 MSchG, so weist das Amt nach dem in Ar t. 12 M Sch V vorgeseh enen 
Ver fahren das Eintragungsgesuch sofort od er nach vergeblicher Beanstandung zurück 
(BGE 70 I 299/300) . Dabei kann dem Am t sowenig wie bei einer ersten Eintragung ver
wehrt sein , von einer a ls unrich tig erkannten Praxis abzugehen oder veränderten Ver
hä ltnissen gebührend R echnung zu tragen (BGE 9 1 I 359, 89 I 296). Insbesond ere kann 
sich d er Begriff der gu ten Si tten im Laufe der Zeit ändern und besteht ein Bedürfnis nach 
Klärung, ob eine M arke dami t noch im Einklang steh t, ehe ihr Schu tz für weitere 20Jahre 
gewährt wi rd (BGE 70 I 300) . 

2. Als sittenwidrig gemäß Ar t. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG gil t eine M arke, wenn sie geeig
net ist, den Käufer der mit ihr bezeichneten Ware irgend wie irrezufü hren ; so namen tlich 
d ann , wenn sie geographische Angaben enthält, d ie zu r Annahme verleiten könnten, die 
Ware stam m e aus d em Lande, auf das j ene Angabe hinweist, obwohl es in Wirklichkeit 
nicht zutrifft. Anders verhält es sich nur, wenn d ie geographische Angabe augenfällig 
bloßen Pha ntasiecharakter ha t und nicht a ls H erkunftshinweis zu verstehen ist (BGE 96 I 
254, 95 I 474, 93 I 571 und angegebene früh ere Präj udizien, ferner die U rteile vom 
26.J anua r 1971 i.S. Interfood S.A. und vom 25.J uni 1970 i. S. Look S. A. ). 

Die Beschwerdeführerin bes trei tet die T äuschu ngsgefahr der Marke <Tour de Suisse, . 
Sie hä lt dafür , der Durchschnittskäufer bringe den erwähnten W ortbestand teil mit der 
gleichnamigen Rundfa hr t in Verbindung; er wisse, daß di ese radsportliche Vera nstaltung 
zu einem großen Teil von ausländischen Fahrern und Fahrzeugmarken beschickt werde 
und daß die streitige Bezeichnung kein H inweis a uf schweizerische Erzeugnisse, a lso keine 
H erkunftsbezeichnung sei ; die bildliche Wiedergabe d er Umrisse der Schweiz ä ndere 
nich ts da ra n. Sie illustriere nur die \,Vor tangabe. 

Diese Argumenta ti on tri fft ni cht zu. Die R adrundfahrt « Tour de Suisse» wird sei t 
1934 durchgeführ t und ist wegen ihrer Tradition u nd der großen Publizitä t, die ihr j edes 

J ahr zuteil wird, in d en breites ten Bevölkerungskreisen der Sch weiz u nd wei tgehend a uch 
im Ausla nd bekann t. Sie gil t gemeinhin ebensosehr a ls schweizerische Veranstaltung wie 
di e Tour de France ein französisches oder der G iro d ' Ita lia ein ita lienisches R adsport
ereignis ist. Daß d ie Bezeichnung « T our de Suisse», markenmäßig gebraucht, die geo
graphische Bedeutung verliere, legt d ie Beschwerdeführerin nicht dar und ist auch nicht 
ersichtli ch. Schon d as W ort «Suisse» a llein läßt eine solche Annahme nich t zu . Der fran
zösische Ausdruck « T our de Suisse» stell t in der Vorstellung unwillkürlich eine Beziehung 
zum Gebiet der Schweiz her. Der einheimisch e K äufer ist daher geneigt, die mit der 
genannten M arke gekennzeichneten Fahrräd er und M otorfahrräder d er Beschwerde
führerin a ls schweizerisches Erzeugnis a nzusehen. Erweckt schon d er W ortbestandteil 
einen solchen Eindruck, so gilt das erst recht für die mit der verkleinerten Abbildung 
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einer Schweizerkarte versehene kombinierte Marke. Die vom Amt konsultierte Vertre
tung d er Fachkreise vertritt die gleiche M einung. 

Demnach ist erstellt, daß d ie Wort-/Bildmarke <T our de Suisse > für Erzeugnisse nicht
sch weizerischer H erkunft täuschend wirkt. Ihre Eintragung kann daher nach den ein
gangs erwähnten gesetzlichen Bestimmungen nich t oh ne Einengung des Schutzbereiches 
erneuert werden (BGE 93 I 576, 577 /-f.). 

3. Früher pflegte das Am t die in Fa brik- und H a ndelsmarken enthaltenen und a ls 
H erkunftsbezeichnungen zu verstehenden geographischen Angaben dann nicht zu 
bem ängeln, wenn sich der Fa brikbetrieb des Hinterlegers an dem Ort oder in dem Gebie t 
befand, auf den di e Angabe hinwies. Es nahm an, daß die Handelsmarke dem Hinter
leger auch dazu diene, die aus d em eigenen Fabrikationsbe trieb stammenden Erzeugnisse, 
mit d enen er handle, zu kennzeichnen. 

Das Amt stützt seine Weigerung, die bisher als Fa brik- und H a ndelsmarke eingetra
gene Bezeichnung <T our de Suisse> ohne Einschrä nkung zu erneuern, a uf das (in BGE 
92 II 279 f. auszugsweise, ohne die hi er interessierende Stelle, veröffentlichte) U rteil des 
Bundesgerichtes vom 6. Dezember 1966 i. S. Getreideflocken AG c. SA Bernasconi und 
Antognini. Darin wurde über Eigenart und Gebrauch eines Zeichens a ls Fabrik- und 
H andelsma rke u. a. ausgeführt (S.16): die Auffassung, eine Marke sei a uch Handels
marke, weil der H ersteller sein Erzeugnis in den H andel gebracht habe, halte nicht stand; 
j ed er Fa brikant, der die Ware mit einer M arke versehe, se tze sie au ch ab ; bloße Fabrik
marken wären also gar nicht denkbar ; nur wer ein Erzeugnis ni cht selber herstelle, könne 
Inhaber einer H andelsm arke sein. 

a ) Die Beschwerdeführerin wendet ein, in ihrem Fa lle tauge die Unterscheidung zwi
schen Fabrik- und H andelsmarke nicht. Sie befasse sich mi t der H erstellung und Handel. 
Bei j ed er Fahrrad-Serie könnten die Anteile eigener, fremder und ausländischer Produk
tion nach d er j eweiligen Marktlage verschied en sein. Es gebe «einen breiten Fächer von 
Arbeitsver te ilung bei H erstellung und Zusammenbau einzelner T eile» . Eine scharfe 
Auseina nderhaltung von Fabrikmarke und Handelsmarke führe hier nicht zu brauch
baren Erkenntnissen. Es gebe dafür auch keine klaren Kriterien. Die Grenze zwischen 
Fa brik- und Handelsma rke seien fli eßend. W elche fabrikatorischen Leistungen für di e 
Führung einer Fabrikmarke vorausgesetzt würden, sei nicht erkennbar. Die vom Amt 
verfüg te Ablehnung d er nachgesuchten l\1a rkenerneuerung, soweit nicht schweizerische 
Erzeugnisse betreffend, ergebe keine brauchbare Abgrenzung des Schutzbereiches. 

Damit se tzt sich di e Beschwerdeführerin mit der vom Amt herangezogenen These 
des gena nnten Entscheides, die als solche durchaus kla r ist, nicht a useina nder. Danach 
erfaßt die Fabrikma rke die vom Inha ber selber herges tell ten Erzeugnisse sowie d en H a n
del mi t ihnen, und ka nn eine H a ndelsmarke daneben oder a llein nur für vom Inhaber 
nicht selber herges tell te Waren erteil t und geführt werden . Nichts komm t da rauf an, ob 
eine reine H a ndelsm arke od er ein e kombinierte M arke vorliege. Das a ls Fabrik- und 
Handelsm arke einge tragene Zeichen ha t eine entsprech ende Doppelfunktion, ohne daß 
sich deswegen an den für die eine und andere zu beachtenden Zulässigkeitsvoraus
setzungen etwas ändern würde. 

c) In \ ,Virklichkeit wirft d ie Beschwerdeführerin die Frage nach d en für Fa hrräder und 
Motorfahrräd er m aßgebenden M erkmalen d er schweizerischen H erkunftsbezeichnung 
auf. Diese Frage bilde t aber nicht Gegenstand d es vorliegenden V erfahrens, in dem es 
ledigli ch um die Erneuerung der Eintragung und um die Bestimmung d es von der 
Schutzfähigkeit abhä ngigen Schutzbereiches der M arke <T our de Suisse> geht. 
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Die Akten würden auch gar nicht erlauben, im einzelnen darüber zu befinden , welche 
Bedingungen erfüllt sein müssen, damit di e von der Beschwerdeführerin auf d en Markt 
gebrachten Fahrräder und Motor-Fahrräd er als schweizerisch gelten können. Nach 
Art. 18 MSchG läßt sich a llgemein sagen, daß d er wesentliche T eil d er H erstellung in der 
Schweiz erfolgen, die Ware hier wichtige Fabrikationss tadien durchlaufen und darauf ein 
angemessener Teil der Gestehungskosten entfallen muß (vgl. VON BüREN, W ettbewerbs
gesetz S.88/89 N.47 und 51; DAvm, Kommentar 2.Aufl. zu Art. 18 MSchG N.11 ; 
TRoLLER, Immateria lgüterrecht I , 2. Aufl . S. 385f.), wenn d er Name Schweiz einem 
Erzeugnis seinen Ruf geben soll. Die Normen können nach Warenkategorien verschieden 
sein . « W o das allgemeine Interesse der schweizerischen Wirtschaft es rechtfertigt», kann 
zudem gemäß dem durch Bundesgesetz vom 18. M ärz 1971 (für das a llerdings noch di e 
R eferendumsfrist bis 24.Juni 197 1 läuft) neu aufgenommenen Art. J8bis MSchG ins
künftig «der Bundesra t die Vorausse tzungen näher umschreiben , die ein Erzeugnis ent
sprechend seiner Eigenart erfüllen muß, damit eine schweizerisch e Herkunftsbezeich
nung benützt werden darf» (vgl. BBl. 197 1 I S. 554f. ) . Diese Bestimmung wurde zwar in 
Verbindung mit der Einführung der amtlichen Qualitätskontroll e in der schweizerischen 
U hrenindustrie , als gesetzliche Grund lage für die Begriffsbestimmung der schweize
rischen H erkunftsbezeichnung für Uhren , erlassen, hat darüber hinaus aber selbständige 
Bedeutung für die schweizerische Wirtschaft schlechthin (vgl. Botschaft des Bundesrates 
vom 2. September 1970, BBJ. 1970 II / ! S. 735). Einer darauf gestützten allfä lligen Anord
nung für die Fahrrad- und Motorfahrrad-Branche vorzugreifen, verbietet sich schon 
mangels Zuständigkeit.Jedenfalls aber ist, wie erwähnt, über konkrete Anforderungen 
und deren Einhaltung nicht im vorliegenden Verfahren über die Erneuerung der Marken
e intragung, sondern wäre in einem solchen wegen mißbräuchlicher Verwendung d er 
schweizerischen H erkunftsbezeichnung nach Art. 24 li t. fin Verbindung mit Art . 18 Abs. 3 
MSchG zu entscheid en. 

4. Die Besch werd eführerin macht ferner geltend, es stehe ihr ein wohlerworbenes 
R echt auf uneingeschränkte Erneuerung zu, weil sie durch langj ährigen unangefochtenen 
Gebrauch der bisherigen Marke einen wertvollen Besitzs tand geschaffen h abe. Wohl gilt 
der diesem Einwand zugrundeliegende Leitsatz des Art. 2 ZGB vom Handeln nach Treu 
und Glauben auch im Verwaltungsrecht (BGE 95 I 125 Erw.4b/c, 52 1 Erw.6, 94 I 531, 
520 Erw. 4 b) . Er verpflichtet a ber die Behörde j ed enfalls nicht zu ungese tzlichem Vor
gehen. 

Das Amt verfügte anläßlich der ersten Eintragung der M arke <Tour d e Suisse> nur 
desha lb keine Einschränkung der Warenliste, weil es nach seiner damaligen Praxis keinen 
Anlaß ha tte, einen täuschenden Gebrauch der Marke zu vermuten . Das änd ert aber nichts 
daran, daß sich der Schutz d er Marke von allem Anfang an nur auf solche Erzeugnisse 
beschränkte, die sich mit der verwendeten H erkunftsbezeichnung deckten . Die vom Amt 
verlangte Einschränkung der Warenliste engt somit den Schutzbereich der Marke nicht 
ein. Dieser wurde anderseits nicht etwa dadurch erweitert, daß die Beschwerdeführerin 
und ihre R echtsvorgänger angeblich «seit J ahrzehnten» ganze Fahrräder und Motor
fa hrräder einführen und sie un ter der Bezeichnung <Tour de Suisse> a uf den Markt 
bringen ; denn der langjährige Gebrauch einer M arke, die beim kaufenden Publikum 
irreführende Vorstellungen über die H erkunft der gekennzeichneten Erzeugnisse hervor
rufen kann, beseitigt die Täuschungsgefahr nicht, sondern erhöht sie eher (BGE 69 II 
208, unveröffentlichter Entscheid der I. Zivilabteilung vom 25.Juni 1970 i. S. Look SA 
gegen Eidg. Amt für geistiges Eigentum). Insoweit a lso die Beschwerdeführerin den 
Besitzstand durch Benützung einer täusch enden M arke erworben hat, steht ihr kein 
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Anspruch auf Erhaltung zu. Dem stehen die in der Beschwerde angerufenen Entscheide 
nicht entgegen. Sie handeln von der Befugnis der Behörden zum Eingreifen während der 
Schutzfrist, sei es durch Ablehnung der Übertragung (BGE 69 I 121 ) oder durch amt
liche Löschung (BGE 70 I 200), wegen nachträglich eingetretener Sittenwidrigkeit einer 
Marke und setzen dafür besondere Bedingungen. Die Erneuerung der Marke ist aber 
nicht diesen Bedingungen unterworfen, sondern richtet sich nach der entsprechend en 
gesetzlichen Ordnung (vgl. Erw. 1). 

MSchG Art. J6bis Abs.] 

Die Löschung einer Marke von Amtes wegen beruht auf einer Ausnahmebestim
nung, die nur anwendbar ist, wenn das öffentliche Interesse eine unverzügliche 
Löschung gebietet: Es genügt nicht, daß die Voraussetzungen , eine Eintragung zu 
verweigern, gegeben sind. 

La radiation d' office d'une marque enregistree est de caractere exceptionnel qui ne 
doit etre ejfectuee que lorsque l'interet public exige imperieusement une radiation 
immediate. Il ne sujjit pas que les conditions d'un refus d' enregistrement soient 
realisees. 

BGE 97 I 560 ff., J.T. 1971 I 609 und PMMBI 1971 I 87ff., Arret de 
la Ire Cour civile du Tribunal federal du 29 juin 1971 dans la cause 
Societe des produits Nestle S.A. contre Bureau federal de la propriete 
intellectuelle. 

Considerant en droit : 

1. Selon Ja d ecision attaquee, !es marques litigieuses seraient contraires aux bonnes 
n1ceurs en tant qu'elles couvrent des succedanes de cafe et extraits de succedanes de ca fe. 
<Nescafe >, element essentiel de ces marques, designe dans ses deux dernieres syllabes un 
produit na ture! , le cafe, clont la d enomination est phonetiquem ent la m eme dans !es trois 
langues nationales. L e consomma teur suisse serait des lors trompe si cette indica tion 
cou,-rait une marchandise contenant des succedanes de cafe ou des extraits de ceux-ci. 
Les marques litigieuses sont encore contraires a l'art. 15 al. 1 ODA ; Je terme <Nescafe > 
doit en e ffet etre reserve, en vertu de Ja legislation sur !es denrees alimentaires, au cafe 
e x ernpt d e tout succedane. Le Bureau n 'aurait par consequent pas du proceder a l'enre
gis trem ent de ces marques, opere par erreur, pour des succedanes de ca fe et extraits de 
ceu~-ci. Les marques en question etant initialement entanchees de nullite pour ccs pro
dui i;, il n'y a aucun motif de !es maintenir dans le registre d es marques. La sauvegarde du 
cornommateur contre toute tromperie impose en l'espece Ja radiation partielle selon l'art. 
l 6bi LMF, disposition applica ble d es lors que deux des trois motifs d e refus d'enregistre
rnent prevus par l'art. 14 al. 1 eh. 2 LMF p cuvent etre invoques a l'encontre des marques 
li ti~euses. 

La recourante fait valoir notamment que l' emploi de Ja marque <Nescafe> pour des 
pro:luits contenant des succedanes de cafe ne serait pas necessairem ent trompeur ni con
traire a Ja legislation sur !es denrees alimentaires. M em e si tel etait Je cas, !es conditions 
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d'une radiation partielle pendant la periode de protection ne seraient pas remplies. Une 
teile radiation ne devrait en effet constituer qu'une mesure tout a fait exceptionnelle, 
seules des raisons peremptoires, ici inexistantes, pouvant justifier l'intervention de 
l'autorite administrative. 

2. L'art. ]6bis LMF a ete introduit lors d e Ja revision du 21 decembre 1928 par !es 
Chambres federales (Bull. sten. du Conseil des Etats 1928, p. 248). II accorcle au Departe
ment federal de justice et police la faculte , e t non l'obligation, d'ordonner cl'office Ja 
racliation d'une marque indument enregistree. Ce pouvoir, confere dans l'interet public, 
peut constituer pour Je titulaire une atteinte tres grave a ses interets economiques. Aussi 
Ja doctrine et lajurisprudence admettent-elles que l'on se trouve en presence d'unc dispo
sition de caractere exceptionnel, clont l'application ne doit intervenir que dans !es cas 
d'une gravite particuliere, a savoir lorsque Ja marque est manifestcment contraire aux 
bonnes mceurs et que pour ce motifl'interet general exige imperieusement une radiation 
immediate; un changement de pratique ne saurait suffire (RO 69 I 121, 70 I 199s.; 
DAVID, Kommentar zum Schweizerischen MSchG, 2e ecl., ad art. ]6bis n . 1 e t 4; MATTER, 
Kommentar zum MSchG, ad art. J6bis p.180 ch.3 ). L'exigence de la securite du clroit 
commande la plus grande circonspection dans l'application d'une disposition legale qui 
peut leser des interets economiques legitimes et importants (RO 69 I 121 ). 

Le Bureau, clont la clecision attaquee a repris le point de vue, considerc a tort qu'une 
radiation d'office peut intervenir des que !es conditions d'un refus de l'enregistrement 
sont realisees. Le droit suisse differe sur ce point du clroit allemand: l'art. 10 de Ja loi 
allemande sur !es marques de fabrique confere a l'administration, soit au Patentamt lui
meme, le droit de corriger ses propres decisions (cf. TETZNER, Kommentar zum Waren
zeichengesetz, Heidelberg 1958, ad art. 10 n. 5; VON GAMM, Kommentar zum Waren
zeichengesetz. München und Berlin 1965, ad art.10 n.11 - 12). En clroit suisse, l'adminis
tration doit procecler dans le doute a l'enregistrement de Ja marque et laisser la decision 
definitive aux tribunaux orclinaires appeles a statuer sur un proces au fand. La faculte 
de radier d'office une marque enregistree n'est destinee qu'a permettre l'elimination de 
marques eviclemment choquantes, clont l'interet public exige Ja radiation immediate. 
L'adoption de Ja these du Bureau aurait pour consequence de lui imposer l'obligation de 
proceder regulierement a l'examen critique de toutes !es marques enregistrees et intro
duire devant Je Departem ent une procedure en racliation totale ou partielle, ou en limi
tation de la liste des procluits proteges, chaque fois qu'une inscription lui paraitrait con
traire aux bonnes mceurs ou a Ja legislation. II Jui incomberait aJors d'examiner si chaque 
marque n'est pas cleceptive pour certains des produits proteges. Cela impliquerait un 
personnel scientifique quaJifie nombreux qui fait manifestement defaut. On ne saurait par 
ailleurs aclmettre que Je Bureau ne recoure a cette procedure que sur clenonciation cl'un 
tiers interesse, comme cela parait avoir ete Je cas en J'espece. Un systeme de deJation 
ouvrirait Ja porte a J'arbitraire et serait incompatible tant avec Je principc de Ja bonne foi , 
qui cloit regir egalement !es rapports de droit public, qu'avec cclui de Ja securite du clroit. 
II permettrait a un tiers cl'obtenir l'annuJation d ' une marque en eluclant !es voies de Ja 
proceclure civile et penale ouvertes par !es art. 24ss. LMF. 

Aux termes de l'art. 13 al. 2 LMF, J' enregistrement a lieu aux risques et perils du reque
rant. II n'engage clone pas la responsabilite du Bureau et n'a aucun effet constitutif 
(DAVID, op.cit., ad art.13 n.27). II n'a qu'un effet cleclaratif, en ce sens que le premier 
deposant est presume etre Je veritable ayant droit a Ja marque (art.5 LMF) . SeuJs !es 
tribunaux orclinaires sont habilites a clecicler si ce droit lui appartient effectivement (RO 
74 II 186) . II etait loisible au concurrent dec;:u par Je refus de sa propre marque en l'occur-
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rence d'actionner en justice Ja titulaire en annulation partielle de ses marques, s'il l'esti
mait opportun. 

3. Au cas particulier, aucun interet public imperieux ne commande l'elimination de Ja 
liste des produits couverts par !es marques litigieuses des succedanes de cafe et de leurs ex
traits. Le public n'est pas trampe sur Ja qualite de Ja marchandise mise dans Je commerce, 
puisqu'il est constant que Je <Nescafe> est maintenant un extraitde cafe pur. Le recours 
doit des lors etre admis, sans qu'il soit necessaire de trancher Ja quest ion du caractere 
illicite ou contraire aux bonnes mceurs des marques en question au regard des art. 3 et 14 
L:rvIF, ni d'examiner si Je Bureau a modifie sa pratique depuis Je dep6t de ces marques, 
ou s'il avait alors commis une erreur comme il l'affirme. 

III. W etthewerhsrecht 

UWG Art.1 

Dritte werden durch Abmachungen von Fabrikanten mit Generalvertretern nicht 
ve1pflichtet. 
Ausnützung ji-emden Vertragsbruches ist nicht notwendigerweise unlauter. 

Des contrats conclus entre Jabricants et representants geniraux n' engagent pas des 
tiers. 
La mise a profit de la rupture d' un contrat par un tiers n' est pas necessairement 
deloyale. 

SJZ 68 ( 1972) 98 und Max. XI Nr. 805, Urteil der JK des Obergerichtes 
des Kantons Luzern vom 22. September 1970. 

D em Begehren d er Gesuchstellerin, dem G esuchsgegner sei der Verkauf von Hamilton
Markenuhren zu untersagen, kann nicht entsprochen werden. Nach der Darstellung der 
Gesuchstellerin hat einzig die Firma X , Uhren und Bijouterie, auf dem Platze Luzern ein 
Alleinvertretungsrecht für Hamilton-Markenuhren. Die Abmachungen der Gesuchstcl
lerin mit ihren Vertretern und Wiederverkäufern schaffen aber nur unter den Vertrags
parteien Recht und berühren den Gesuchsgegner nicht. Die bloße Tatsache, daß der 
Gesuchsgegner allem Anschein nach sich Hamilton-Markenuhren unter Umgehung der 
G eneralvertretung d er Gesuchstellerin für die Schweiz, der Firma Bodan-Uhren AG in 
Kreuzlingen, verschafft, bildet noch keinen W ettbewerbsverstoß. D enkbar ist, daß der 
Gesuchsgegner einen Vertragsbruch seines Lieferanten gegenüber der Gesuchstellerin 
oder deren Generalvertretung ausgenützt hat, um in den Besitz von Hamilton-Marken
uhren zu gelangen. Wäre dies aber auch b ewiesen, so würde damit ein Verstoß des 
Gesuchsgegners gegen Treu und Glauben im \\/ettbewerb noch nicht erstellt sein, ist 
doch nach Literatur und Rechtsprechung die Ausnützung eines fremden Vertragsbruchs 
nicht notwendigerweise unlauter (B. VON BÜREN, Komm. zum UWG, S.1O, N.19; BGE 
86 II 113 ; Max.X, Nrn.8O und 629). 
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UWG Art. 1 Abs. 2 lit. d, Firmenrecht, Namensrecht 

Die Firma «Elektrisola Feindraht A.-G. » unterscheidet sich weder firmen- noch 
wettbewerbs- noch namensrechtlich genügend von der älteren Firma « Schweize
rische lsola- Werke A.-G. ». 

Schon Gebrauch oder Nachahmung des durch Klang oder Sinn hervorstechenden 
Hauptbestandteiles einer Firma kann Verwechslungsgifahr bewirken. 
Eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes kommt nur in Betracht, 
wenn die Verletzungen weder firmen- noch namensrechtlich e1faßbar sind. 
Verwirkung des Klagerechtes tritt nicht mit bloßem Zeitablauf ein, sondern setzt 
Umstände voraus, welche die Ausübung des Klagerechtes als mißbräuchlich er
scheinen lassen. 

La raison sociale « Elektrisola Feindraht A. -G. » ne se distingue suffisamment de la 
raison plus ancienne « Schweizerische lsola-Werke A. -G. », ni du point de vue du 
droit des raisons de commerce, ni sous l' aspect de La concurrence deloyale ou du droit 
au nom. 
Dija l 'emploi ou la contre-jayon de La partie essentielle d' une raison de commerce, 
predominante de par le son ou le sens peuvent provoquer un danger de confusion. 
La violation du droit de La personnalite en general ne peut etre envisagee que lorsque 
les actes incrimines ne tombent, ni sous les dispositions concernant les raisons de 
commerce, ni sous le droit au nom. 
La peremption du droit d' ester ne se produit pas seulement en raison du temps 
ecoule, mais suppose des circonstances qui font apparaitre l' action comme un abus 
de droit. 

BGE 97 II 153ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen 
Bundesgerichts vom 30.März 1971 i.S. Elektrisola Feindraht AG gegen 
Schweizerische Isola-vVerke AG. 

D as Bundesgericht zieht in Erwägung: 
2. Die Beklagte bestreitet die vom Obergericht a ngenommene Verwechselbarkeit 

der Firmenbezeichnungen der Parteien. 
a ) Die Firma einer Aktiengesellschaft muß sich von jeder in der Schweiz bereits ein

getragenen Firma deutlich unterscheiden (Art. 95 l Abs. 2 OR) . Sie steht dem Berechtig
ten zum ausschließlichen Gebrauch zu (Art. 956 Abs. 1 OR). \ ,Ver durch unbefugten 
Gebrauch einer Firma beeinträchtigt wird, kann auf Unterlassung klagen (Art. 956 
r\bs.2 OR), was besonders für den Inhaber der ä lteren gegenüber d er jüngeren Firma 
gi lt. Da Aktiengesellschaften nach Art. 950 Abs. l OR unter Wahrung der allgemeinen 
Grundsätze der Firmenbildung ihre Firma frei wählen können (Art. 950 Abs. 1 OR), stell t 
die bundesgerichtliche R echtsprechung hohe Anforderungen an die Unterscheidungs
kraft und besonders strenge dann, wenn zwei Firmen miteinander im Wettbewerb stehen 
und sich an die gleichen Abnehmerkreise wend en oder wenn Phantasiebezeichnungen in 
Frage stehen (BGE 95 II 458ff. 569, 94 II 129, 93 II 44, 92 II 96ff. und dort erwähnte 
Entscheide). 
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b) Für die Beurteilung der V erwechselbarkeit ist grundsätzlich die ganze Firma zu 
berücksichtigen .J edoch kommt Bestand teilen, die durch Klang oder Sinn hervorstechen, 
erhöhte Bedeutung zu, da sie in der Erinnerung besser haften bleiben und im V erkehr 
vom Firmeninhaber selber oder von Dritten oft allein verwendet werden. Schon Ge
brauch oder Nachahmung d es Hauptbestandteils einer Firma kann daher die Unter
scheidung so erschweren, daß Verwechslungen möglich werden (BGE wie vorstehend 
erwähnt, ferner 90 II 202 ff. und dort zitierte Entscheide). 

c) Die Vorinstanz beurteilt a ls hervors techend im genannten Sinne das Wort «Isola » 
in der Firma der Klägerin und die Wortverbindung « Electroisola » in d er Firma der 
Beklagten. Sie spricht den Zusätzen in den beiden Firmen die selbständige kennzeich
nende Bed eutung ab, was die Beklag te als bundesrechtswidrig rügt. 

D er Zusatz « Schweizerische» in der Firma der Klägerin weist mindestens auf die Lage 
des Unternehmens hin. Auf den rund 500 Zuschriften, Bestellungen usw., die die Klägerin 
im kantonalen Verfahren vorgelegt hat, findet sich in kein em einzigen Fa ll die Bezeich
nung «Schweizerische». Sodann stellt di e Vorinstanz fes t, daß die meisten von der Kl ä
gerin zu d en Akten gegebenen Schreiben mit « Isola-Werke», « Isolawerke», « Isola
Werk » adressiert sind . « Werke» oder« Werk» steht wie in früher beurteilten Fällen, zum 
Beispiel «Nago-Nährmittel W erke A.G.» (BGE 72 II 183), «Silta-Werke A.G.» (BGE 
77 II 32 1), « Sewa -Werk A.G. Rothenburg» (BGE 86 III 94), « Emser-Werke A.G.» 
(BG E 92 I 314, 3 1 7) für Fabrik. Ferner ist erwiesen, daß zahlreiche Zuschriften an die 
Klägerin bloß an« Isola» gerichtet sind , gelegentlich in Vebindung mit A.-G. oder S.A. 
daß die Klägerin das Wort « Isola» auf Werbeprospekten neben der Bezeichnung 
« Schweizerische Isola-Werke Breitenbach » a nführt und durch entsprechenden Druck 
deutlich hervorhebt ; daß die Kl ägerin in Fachkreisen seit Jahrzehnten die Kurzbezeich
nung « Isola» verwendet. Die Vorinstanz folgert somit zu R echt, daß die Zusä tze 
« Schweizerische» und «Werke» in der Firma der Klägerin ni cht kennzeichnend seien. 

Die Beklagte macht hinsichtlich ihrer Firma geltend , der Zusatz «Feindraht » habe 
wegen der Herstellung hochspezialisierte r Erzeugnisse für die Elektroindustrie eine 
besondere Bedeutung. Indessen handelt es sich um einen Hinweis auf die Tätigkeit d er 
Beklagten, der gegenüber der Wortverbindung «Elektrisola » eindeutig zurücktritt. Das 
wird d enn a uch durch die Fes tstellung bestätigt, daß die Presseberichte über die Betriebs
eröffnung der Beklagten im September 1969 die Kurzbezeichnung « Elektrisola » ver
wendeten. Zudem ist d er Beklagten das Argument der Berufungsantwort entgegen zu
halten, da ß der angebliche Besitzstand des deutschen Mutter-Unternehmens in der 
Schweiz, d en die Beklagte für sich auswerten möchte, unter dem Warenzeichen « Elektri
sola», ohne Beifügung des \,Yortes «Feindraht » erworben worden wäre. Die Beklagte 
behauptet sodann nicht, sie stell e als einziges Unternehmen Feindraht her. Kennzeich
nende Kraft in diesem Sinne hat also der Zusatz «Feindraht » für ihre Firma nicht. 
Ebensowenig vermag er die ganze Firma d er Beklagten von der ganzen Firma d er Kläge
rin wirksam zu unterscheiden. Als Tätigkeitsangabe, die der Zusatz auch gemäß der 
Darstellung in der Berufung ist, scheint er viel eher geeignet, d en Eindruck einer recht
lichen oder wirtschaftlichen Beziehung zwischen d en beiden Unternehmen zu förd ern 
(BGE 95 II 459, 92 II 96/97 ), sofern die Bezeichnungen « Isola» und « Elektrisola » \·er
wechsclbar sind . 

d) Die Beklagte behauptet, der Zusatz «Feindra ht » in ihrer Firma sei umso bedeut
samer, als das Wort « Isola » für sich allein zum mindestens als Marke keine Untersch ei
dungskraft besitze. Dieser Einwa nd ist unerheblich, da kein ma rkenrechtlicher, sondern 
ein firmen-, namens- und wettbewerbsrechtlichcr Streit vorliegt. Demnach ist auch 
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bela nglos, welche Marken, die das Wort « Isola » a llein oder in Zusammensetzungen ent
ha lten , eingetragen sind, und ob das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum « Isola »
M a rken zur Eintragung entgegennimmt. Im übrigen ha t die Bekl ag te d ie dahin gehenden 
Behauptungen erst im Berufungsverfahren aufgestellt, was nach Art. 55 Abs. 1 lit. c OG 
nicht zulässig ist. 

e) Die Beklagte macht geltend , d as Ragionenbuch, welches gerichtsnotorisch sei, 
führe neben der Klägerin die Firma Isola A.G. in Cugnasco, die Isolag AG in Zürich und 
weitere F irmen mi t den Besta ndteil en « Isolation » und « Isolationen » an. Indessen ent
bindet d ie Gerichtsno torietät nicht d ie Prozeßpar te i von der Behauptungspflicht, sond ern 
erlaubt d em G erich t, auf Beweiserhebungen zu verzichten . Aber auch j ene neuen, im 
Berufungsverfahren unzulässigen Behauptungen (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG) ändern nichts 
daran , daß die Klägerin im Geschäftsverkehr a llgemein mit « Isola » bezeichnet wird 
(vgl. Erw. 2 c). Ferner gilt auch hi er der Grundsa tz, daß die Klägerin nicht daran gehin
der t is t, gegen eine neue verwechselbare Firma vorzugehen, während sie a ndere ebenfalJs 
ungenügend unterscheidungskräfti ge Firmen ni ch t od er noch nicht a ngegriffen hat. 
Endlich erbringen auf « Isolag», « I sola tion », « Isola tionen » la utende Firmen von 
Industrieunternehmen noch keinen Beweis dafür , da ß das Wort « Isola » in der techni
schen Branche eine a ls Gemeingut anzusprechende Sachbezeichnung sei. Auch wenn es 
anders wäre, würde d as der Beklag ten vorerst nicht h elfen. Denn gleichwohl könnte sich 
di e Klägerin d em eine Verwechslung begünstigend en Gebrauch d er gleichen Bezeich
nung durch einen Dritten widersetzen , und ergäbe in der Firma der Beklag ten j edenfalls 
der Zusa tz « Feindraht » nach dem Gesagten keine hinlänglich unterscheidungskräftige 
Ergänzung (BGE 95 II 570 und dort erwähnte Entscheide) . 

f ) Die Vorinstanz wertet das Wort «Isola» in der Firma der Kl ägerin als Phantasie
bezeichnung. Sie nimmt an, die Klägerin sei bei d er W a hl ihrer Firma offenbar über das 
ihre T ä tigkeit andeutende Wort « isolieren » zu « Isola» gelangt ; diese Vermutung werde 
durch die französische und die eng lische Fassung der Firma d er Klägerin ( « Fabrique 
Suisse d 'isola nts», « The Swiss Insulating Works Ltd .») gestützt. D amit ist j edoch nicht 
gesagt, daß das Wort «Isola», weil es der italienische Ausdruck für « Insel» ist, an sich 
nicht Sachbezeichnung sein könnte. Allein im vorliegenden Falle ist es das nicht , weil es 
auch in diesem Sinne nicht unmittelbar auf die Natur des U nternehmens oder der Erzeug
nisse der Klägerin schliessen läßt (vgl. BGE 94 II 130, 84 II 432). Ü brigens muß es a uch 
geschützt werden, weil es sich a ls Bezeichnung für d ie Klägerin im Verkehr durchgesetz t 
ha t (BGE 82 II 342 , 77 II 326). 

g) Die Beklagte ist d er Meinung, ihre Firma werde durch die Zusätze «Elec tr » und 
«Feindra ht » genügend von der Firma d er Klägerin unterschied en. Das trifft nicht zu. 
Wie in d er Firma der Klägerin ist der Bestand te il « isola » in der Wortverbindung 
«Electrisola » d er Beklagten bildlich und klanglich das einprägsamste Element, weshalb 
sich der Nam e d er Beklagten nicht deutlich von j enem d er Klägerin unterscheidet. Die 
beid en Firmen können umso m ehr verwechselt werd en , als das Publikum oft den charak
teristi schen Teil einer Firma als Kurzbezeichnung verwend et (BG E 95 II 458, 94 II 129, 
88 II 96) und dies fes tges telltermaßen a uch im V erkehr mi t der Kl ägerin geschieht. 
Besonders für den, der die abgekürzten Beze ichnungen « Isola» und « Electrisola» nicht 
nebeneinander oder unmittelbar nacheina nder liest od er hört , wird d as beiden gem ein
sam e Wort « Isola» d ie Erinnerung bes timmen (BGE 95 II 459, 94 II 130, 93 II 45, 92 II 
97). Auch der Zusatz « Feindra ht » behebt die V erwechslungsgefahr nicht, da er nur auf 
die Natur der von der Beklagten h erges tellten Dräh te hinweist. J edenfalls ist mögli ch , 
da ß di e Firma der Beklagten mit der Firma der Kl ägerin in einen rechtlichen oder wirt-
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schaftli chen Zusammenhang gebracht wird. Das gilt nicht bloß für di e abgekürzten, 
sondern mehr noch für die ganzen Firmenbezeichnungen. überhaupt kann d er Eindruck 
einer Verbundenheit d er Elektrisola Feindraht A.-G. mit der Schweizerischen Isola
W erke A.-G. nicht nur trotz, sondern teils gerade wegen der Verdeutlichungen in der 
Firma der Beklagten aufkommen. Auch das braucht sich die Klägerin nicht gefallen zu 
lassen (BGE 95 II 459,571, 94 II 13 1, 93 II 45, 92 II 96/97). 

3. Die Vorinstanz sieht in der Verwendung der Bezeichnung «isola» beim Anbieten, 
V erkauf, Vertrieb von Waren durch die Beklagte eine Namensanmaßung im Sinne des 
Ar t. 29 Abs. 2 ZGB. Das ist angesichts ihrer verbindlichen Fests tellung, daß die Klägerin 
in Fachkreisen seit Jahrzehnten unter der Bezeichnung « Isola » sich durchgesetzt und 
damit Verkehrsgeltung erlangt hat, nicht zu beanstanden. Der Einwand der Beklagten, 
das Wort « Isola » sei im Zusammenhang mit H erstellung und Vertrieb von Isoliermate
rialienjeder Art als gemeinfreie Sachbezeichnung zu werten und die Firmen der Parteien 
würden sich in j ed er Beziehung untersch eiden , hält, wie da rgetan, nicht stand. 

Die Klägerin macht geltend, der hiervor erwähnte Sachverhalt falle auch unter Art. 28 
ZGB. Sie laufe wegen d er Namensanmaßung durch die Beklagte Gefahr, mit dieser in 
V erbindung gebracht zu werden , was ein unbefugter Eingriff in ihre persönlichen Ver
hä ltnisse sei . Art. 28 ZGB kommt indessen nur in Betracht bei Verletzung von Persönlich
keitsrechten, die weder firmen- noch namensrechtlich erfaßbar sind (Hrs, N. 71 ff. zu 
Art. 956 OR), was hier nicht zutrifft. 

4. Die Parteien stehen mite inander im wirtschaftlichen W ettbewerb. Indem die Be
klagte auf Briefpapier, in der R eklame oder sonstwie im Geschäftsverkehr das Zeichen 
« isola» verwendet, handelt sie gegen Treu und Glauben (BGE 72 II 189). Sie begeht 
somit auch unlauteren W ettbewerb nach Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG (BGE 95 II 572 und 
dort erwähnte Entscheide). Der Einwand der Beklagten, das U n terlassungsgebot treffe 
d en durch die deutsche Mutterfirma « Elektrisola Dr. Gerd Schildbach» geschaffenen 
wettbewerbsrechtlichen Besitzstand, ist auch hier verfehlt (vgl. Erw.1 ). 

E in e gemeinfreie Sachbezeichnung ist «Isola» ni cht. D aß nach der R echtsprechung 
zum UWG (BGE 87 II 350, 84 II 227, 81 II 468, 80 II 173) Sachbezeichnungen freizu
ha lten sind, hilft somit d er Beklagten nicht. 

Auch die Entscheide 95 II 572 und 91 II 24 sprechen nicht für, sondern gegen d en 
Sta ndpunkt der Beklagten. Sie stellen klar, daß unlauterer vVettbewerb weder Bösgläu
bigkeit noch Verschulden vora usse tzt und daß der Gebrauch einer verwechselbaren 
Bezeichnung objektiv gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstößt. Mehr oder 
a nderes wird aber d er Beklagten nicht vorgeworfen. 

Endlich kann die Beklagte das vori nstanzliche Unterlassungsgebot nicht damit a n
fechten , daß es sie hindere, ihre Waren unter der Bezeichnung « Electrisola» zu expor
ti eren. Als schweizerische Firma untersteht sie in der Schweiz der schweizerischen R echts
ordnung und hat sich dieser zu unterziehen. 

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

Verwechselbarkeit der Firma « Interstop AG» mit der älteren Firma « Intershop 
Holding AG». 
Verwechslungsgefahr in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht ist nicht nur gegeben, wenn 
die Gesellschaften tatsächlich in gleicher Branche tätig sind, sondern schon dann, 
wenn sie nach den Statuten gleiche <.,wecke verfolgen können. 



- 79 -

Possibilite de confusion de la raison « Interstop AG» avec la raison sociale plus 
ancienne «Intershop Holding AG». 
ll n'y a pas seulement dang er de corifusion au sens de la loi sur la concurrence deloyale, 
lorsque !es societes travaillent effectivement dans la meme branche, il sujfit que !es 
statuts leur permettent de poursuivre !es memes buts. 

BGE 97 II 234ff., Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen 
Bundesgerichts vom 26. Oktober 1971 i. S. Intershop Holding AG gegen 
lnterstop AG 

D as Bundesgericht zieht in Erwägung: 
1. Die Firmen der Aktiengesellschaften müssen sich von jeder in der Schweiz bereits 

eingetragenen Firma deutlich unterscheiden (Art. 95 1 Abs. 2 OR). Da die Gesellschaften 
ihre Firma im Rahmen der a llgemeinen Regeln über die Firmenbildung frei wählen 
können, sind an die Unterscheidbarkeit strenge Anforderungen zu stellen. Das gilt 
namentlich dann, wenn es um Phantasiebezeichnungen geht, da in diesem Bereich die 
Auswahl keine Schwierigkeiten bereite t (BGE 90 II 3 19, 92 II 97, 95 II 458) . Besondere 
Rücksichtnahme bei der Firmenwahl ist ferner geboten, wenn die Gesellschaften ihren 
Sitz am gleichen Ort haben, miteinander im Wettbewerb stehen oder sich aus einem 
andern Grunde an die gleichen Kreise wenden; denn solche Umstände erhöhen die 
Gefahr von V erwechslungen (sta tt vieler: BGE 88 II 36, 181 und 295). 

Das heißt nicht, aus Sachbezeichnungen bestehende Firmen oder Firmen von Gesell
schaften mit abweichenden Sitzen und Zwecken brauchten sich voneinander nicht deut
lich zu unterscheiden. Das gesetzliche G ebot dient nicht der Ordnung d es Wettbewerbes, 
sondern will das Publikum vor Irreführung schützen und den Inhaber der älteren Firma 
um seiner Persönlichkeit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen vor Verwechs
lungen bewahren. Dabei ist grundsätzlich die ganze Firma zu berücksichtigen, doch 
kommt Bestandteilen, die durch ihren Kla ng oder Sinn hervorstechen, erhöhte Bedeutung 
zu, wei l sie in d er Erinnerung besser haften bleiben und im mündlichen und schriftlichen 
Verkehr oft allein verwendet werden. Auch genügt nicht, daß zwei Firmen bei aufmerk
samem Vergleich unterscheidbar sind; sie müssen vielmehr in d er Erinnerung d eutlich 
auseinander gehalten werden können (BGE 92 II 96/7, 93 II 44, 94 II 129, 95 II 458 und 
569) . Trifft dies nicht zu, so kann der Inhaber der ä lteren Firma vom Richter verlangen, 
daß dem Inhaber der jüngeren d eren weitere Führung verboten wird (Art. 956 Abs. 2 
OR). 

2. Im vorliegend en Fall besteh en di e Firmen der Parteien hauptsächlich aus den 
Fremdwörtern « Intershop » bzw. « Interstop ». Diese Wörter unterscheiden sich bloß 
durch e inen Konsonanten, d er ihre Aussprache nur sehr wenig verändert; sie sind des
halb einander nicht bloß im Schriftbild , sondern auch im Wortkla ng täuschend ähnlich. 
Beiden Firmen ist ferner die Abkürzung für Aktiengesellschaft (AG) gemeinsam. Dem 
Wort « Holding » in der Firma der Klägerin kommt keine Unterscheidungskraft zu, da 
es bloß darauf hinweist, daß die Gesellschaft wirtschaftlich mit anderen verbunden ist. 
Die Möglichkeit von Verwechslungen und d er Irreführung des Publikums ist umso weni
ger zu untersch ätzen, a ls man a llgemein dazu neigt, Firmen durch den bloßen Gebrauch 
ihres charakteristischen Bestandteils abzukürzen. Auch di e Firma d er Klägerin wird , wie 
bereits das Kantonsgericht der Beklagten entgegengehalten h a t, häufig ohne den Zusatz 
«Holding» verwendet, namentlich in den täglichen Börsenberichten von Presse und 
Radio. Die Gefahr von Verwechslungen liegt unter diesen Umständen auf der H and . Sie 
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läßt sich entgegen den Versuchen d er Beklagten 1m Ernst nicht bestre iten, zumal es 
nach d en Feststellungen der Vorinstanz z.B. bei d er Zustellung von Postsendungen und 
Telegrammen wiederholt zu Verwechslungen gekommen ist. 

Das Obergericht bejaht die Verwechselbarkeit der streitigen Firmen, hält die Bezeich
nung d er Beklagten aber gleichwohl für zulässig, wei l die Parteien nicht auf eiern gleichen 
oder einem ähnlichen Gebiet tätig seien, von einer Täuschungsgefahr folglich nicht die 
Rede sein könne. Es beruft sich dabei aufYvEs GENRE (Das Branchensystem im Firmen
recht, Diss. Zürich 1970), der das Firmenrecht entgegen der R echtsprechung nach wett
bewerbsrechtlichen Gesichtspunkten ausrichten und das gesetzliche Gebot deutlicher 
Unterscheidbarkeit darauf beschränken möchte, Täuschungen innerhalb ein und der
selben Branche zu vermeiden (vgl. insbes. S. 45 ff., 63 ff., 106 und 114/5) . Ähnlicher Auf
fassung ist MARIO M. PEDRAZZINI (Bemerkungen zur neueren firmenrcchtlichen Praxis, 
in «Lebendiges Aktienrecht », Festgabe für Wolfha rt Friedrich Bürgi, S.299ff. ), der die 
Rechtsprechung d es Bundesgerichts ebenfalls für zu streng hält und anregt, sie unter 
Berücksichtigung wettbewerbsrechtlicher Kriterien und Anwendung einer branchen
mäßigen Betrachtungsweise zu lockern. Zu dieser Kritik Stellung zu nehmen, erübrigt 
sich indes im vorliegenden Fall, da die Begehren der Klägerin so oder anders gutgeheißen 
werden müssen. 

Dem Obergericht ist vorweg entgegenzuhalten, daß Art. 951 Abs. 2 OR nicht danach 
fragt, ob G esellschaften, die sich über Firmenbezeichnungen streiten , in der gleichen oder 
in verschiedenen Branchen tä tig sind und wer durch verwechselbare Bezeichnungen 
getäuscht werden kann. Es genügt, daß eine Firma sich von einer bereits eingetragenen 
nicht d eutlich unterscheidet. Freilich enthebt der Umstand, daß eine Bestimmung ihrem 
Wortlaut nach klar ist, den Richter nicht der Pflicht, nach d em vernünftigen Sinn des 
Gesetzes zu forschen und notfalls eine zu allgemein gehaltene Norm einzuschränken, 
wenn der Grundgedanke der Regelung und der von ihr verfolgte Zweck es verlangen. 
Diese Voraussetzung ist hier aber offensichtlich nicht erfüllt. Gerade in Fällen wie dem 
vorliegenden besteht ein ganz besonderes Bedürfnis, Gesellschaften deutlich unter
scheiden zu können, auch wenn sie angeblich nicht auf gleichen Gebieten tätig sind. W e
der der Firma der Klägerin noch derjenigen der Beklagten ist zu entnehmen, in welchen 
Wirtschaftszweigen sie Geschäfte tätigen. Dies gi lt insbesondere von d er Firma der 
Beklagten. Nichts in ihrem Namen deutet darauf hin , daß sie sich, wie das Obergericht 
fes tstellt, vor a llem mit der H erstellung und dem V ertrieb von Spezialverschlüssen für den 
Stahlguß befaßt. Außerdem ist maßgebend nicht bloß, aufweichen Gebieten die beiden 
Gesellschaften gerade tätig sind, sondern auch welche Zwecke sie nach den Statuten ver
folgen können (nicht veröffentlichte Urtei le vom 21. September 1971 i. S. Fidele Finan
ciere S.A. c . Ficles Union fiduciaire S.A. und vom 4. Mai 1971 i. S. Uhrenfabrik Rolex 
A.-G. c. Rolax A.-G. Kugellagerfabrik). Der statutarische Zweck der Beklagten ist nun 
so weit gefaßt, daß er denjenigen der Klägerin in sich schli eßt. W enn die Beklagte nach 
d en Statuten aber gleiche oder ä hnliche Geschäfte besorgen kann wie die Klägerin, ist die 
Gefahr von Verwechslungen selbst nach wettbewerbsrechtlichen Überlegungen zu 
bejahen. 

Die Klägerin kann somit vom Richter verlangen, daß der Beklagten der Gebrauch der 
Firmenbezeichnung «Interstop» verboten und ihr zudem befohlen wird, die Bezeich
nung aus dem H andelsregister entfernen zu lassen. Das Verbot und der Befehl sind von 
Amtes wegen mit der Androhung zu verbinden, daß Widerhandlungen für die Organe der 
Beklagten die in Art. 292 StGB vorgesehenen Strafen nach sich zögen (BGE 87 II 11 2 
Erw.5, 96 II 262 ) . 
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UWG Art.13 

Strafantragsrecht der Kollektivgesellschaft. ,Zu den «Verbänden» gehören alle 
Personenvereinigungen, die auch zur ,Zivilklage berechtigt wären. 

Habilite a porter plainte de la societe en nom collectif. Sont reputees « associations » 

tous !es groupements de personnes qui seraient egalement habiles a intenter l' action 
civile. 

SJZ 68 (1972) 98f. und Max.XI Nr.806, Urteil der II.Kammer des 
Obergerichtes des Kantons Luzern vom 6.Januar 1970. 

Damit steht allerdings Max. XI Nr. 453 in Widerspruch, wonach die Kollektivgesell
schaft nicht a ls legitimiert angesehen werden kann, im Sinne von Art. 13 UWG Straf
antrag zu stellen. Diese zwar nur beiläufig vertretene Auffassung hält vor Art.2 und 13 
UWG nicht stand: 

a ) Nach Art.2 UWG ist zur Zivilklage berechtigt, «wer durch unlau teren Wett
bewerb in seiner Kundschaft, in seinem Kredit oder beruflichem Ansehen, in seinem 
Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen geschädigt oder gefähr
det ist». In Frage kommen also die natürlichen und juristischen Personen des Privat
rechts. Da gemäß Art. 562 und 602 OR die Kollektiv- und die Kommanditgesellschaften 
inbezug auf die (Zivil- )Klageberechtigung d en juristischen Personen gleichgestellt sind, 
ist auch eine Kollektiv- oder eine Kommanditgesellschaft zur Zivilklage berechtigt. 

b) Art. 13 UWG bestimmt : « Wer sich unlauteren W ettbewerbs schuldig gemacht hat, 
indem er vorsätzlich ... , wird, auf Antrag von Personen oder Verbänden, die zur Zivil
klage berechtigt sind, mit Gefängnis oder mit Buße bestraft. » 

Zum Strafantrag soll also berechtigt sein, wer zur Zivilklage legitimiert ist. Das ist der 
Sinn der Bestimmung. Wenn von Personen und Verbänden die R ede ist, so wollten damit 
Handelsgesellschaften, welche keine juristischen Personen sind, nicht ausgeschlossen 
werden. Es handelt sich um eine mißglückte Formulierung. Der Ausdruck Verband ist 
kein juristischer Begriff. Im allgemeinen werden darunter Personengemeinschaften 
verstanden, die in der Form von Vereinen oder Genossenschaften organisiert sind. Auch 
die Aktiengesellschaften zählen in diesem Sinne nicht zu den Verbänden. Die Formulie
rung beruht auf dem Entwurf des Bundesrates. Sie gab weder in der Botschaft (BEI. 1942, 
S. 711 ) noch in den Beratungen der eidgenössischen Räte zu Diskussionen Anlaß (Sten. 
Bull. NatR 1943, S. 159 ff., StR 1943, S. 71 ff. , 219 ). Es bestand offenbar kein Zweifel, daß 
alle Personengemeinschaften, welche zur Zivilklage legitimiert sind, zum Strafantrag 
berechtigt sein sollten. Es bestünde denn auch weder wirtschaftlich noch juristisch ein 
Grund, die Kollektivgesellschaften und Kommanditgesellschaften vom Strafantrag aus
zuschließen. Im französischen Text heißt es: « ... sur pleinte de personnes ou d'associa
tions habile a intenter l'action civile ... ». Unter «associations» sind nach dem R echts
wörterbuch P1ccARD/TmLo/STEINER zu verstehen: 1 ° ( union de plusieurs personnes qui 
se proposent un but commun) Personenvereinigung, Personenverbindung, Verband, 
Gesellschaft; 2° (personne morale regie par Je titre deuxieme, chap. II CC, art. 60sv.; 
dans ce sens l'association s'oppose a Ja societe simple, aux societes commerciales et a Ja 
societe cooperative) Verein; 3° Gesellschaftsverhältnis». Der französische Ausdruck kann 
also ohne weiteres so verstanden werden, daß auch die Kollektivgesellschaften und Kom
manditgesellschaften darunter fallen. Dasselbe gilt wohl auch von dem im italienischen 
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Text verwendeten Ausdruck «unione». Bei dieser Sachlage muß angenommen werden, 
unter Personen im Sinne von Art. 2 und 13 UWG seien die natürlichen Personen und 
unter Verbänden alle Personenvereinigungen zu verstehen, die in eigenem Namen Rechte 
erwerben und Verpflichtungen eingeh en können. 

An Max. XI Nr. 453 ist also, was das Strafantragsrecht der Kollektivgesellschaft 
betrifft, nicht festzuhalten. Sie hat lediglich noch insofern Bedeutung, als gesagt wird , 
daß anstelle der Kollektivgesellschaft auch sämtliche Kollektivgesellschafter Strafantrag 
stellen können. Nur diese Frage war übrigens damals zu entscheiden. 

UWG Art. 13 lit. b 

Die Verwendung des Wortes « Taxizentrale» ist unstatthaft, wenn die damit ver
bundene Vorstellung bei unbefangenen Dritten, es handle sich um den ,Zusammen
schluß mehrerer Einzelbetriebe, nicht erfüllt ist. 

L' utilisation du mot « Taxizentrale» ( = Centrale de taxis) est illicite lorsque 
l'idee que pourront s'enfaire des tiers non avertis, a savoir qu'il doit s'agir d'une 
association de plusieurs entreprises isolees, ne correspond pas a la realite. 

SJZ 68 ( 1972) 99 und R ech .her. des OG Solothurn 1970 S. 84, Entscheid 
des Obergerichtes des Kantons Solothurn vom 28.Juli 1970. 

Nach Art. 13 lit. b UWG wird wegen unlautern Wettbewerbs auf Antrag bestraft, wer 
vorsätzlich über sich, die eigenen Waren, W erke, Leistungen oder Geschäftsverhältnisse 
unrichtige oder irreführende Angaben macht, um das eigene Angebot im Wettbewerb 
zu begünstigen. 

Nach einem neueren Entscheid des Bundesgerichtes (BGE 94 IV 36ff.) beurteilt sich 
die Frage, ob Inserate unrichtige oder irreführende Angaben im Sinne dieser Bestim
mung enthalten , weder nach der Art, wie andere Geschäfte ihre Leistungen anzupreisen 
pflegen, noch danach, was der Angeschuldigte selbst davon hält . Maßgebend ist nach 
Ansicht des Bundesgerichtes vielmehr, welchen Sinn der unbefangene Leser den Inseraten 
in guten Treuen beilegen darf. Dieser Sinn ist auf Grund der allgemeinen Lebenserfah
rung und der besonderen Umstände des Einzelfalles zu ermitteln (BGE 90 IV 45). Dabei 
sind a n die Würdigung von Einzelheiten vor allem dann keine strengen Anforderungen 
zu stellen, wenn es um Inserate geht, die sich wie die vorliegenden an breite Schichten 
der Bevölkerung richten . Solche Angebote werden ferner nach Auffassung des Bundes
gerichtes namentlich von einfachen Leuten erfahrungsgemäß schnell gelesen und nicht 
kritisch geprüft. Es braucht nicht untersucht zu werden, ob sich d as Publikum von fal
schen Angaben leiten lasse oder ob es die Dienstleistung d es betreffenden Taxiunter
nehmens auch bei wahrheitsgem äßer Anpreisung in Anspruch nehmen würde. Angaben 
im Sinne von Art. 13 lit. b UWG sind an sich unerlaubt, gleichviel, ob jemand tatsächlich 
getäuscht oder irregeführt werde; erforderlich ist bloß, daß sie dazu geeignet sowie darauf 
angelegt sind, das eigene Angebot zu begünstigen. Diese Erfordernisse sind im vorliegen
den Falle erfüllt. 

Nach BGE 63 I 104/T. (Erw.2 ) vertritt das eidgenössische Amt für das Handels
register in einer Mitteilung über die beschränkte Verwendbarkeit bestimmter Bezeich-
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nungen für die Eintragung in das Handelsregister die Auffassung, als Zentralen kämen 
im Firmenrecht nur Unternehmungen in Betracht , die eine Mehrheit von Betri eben 
zusammenfassen, d eren wirtschaftliche Organisation wirklich d en Charakter einer Zen
tralstelle habe (vgl. Schweiz. Handelsamtsblatt Nr. 290 vom 11. D ezember 1935) . Dieser 
Auslegung der Handelsregisterverordnung, wonach alle Eintragungen in das Handels
register wahr sein müssen, zu keinen Täuschungen Anlaß geben und keinen öffentlichen 
Interessen widersprechen dürfen (Art. 38 Abs. 1 HRV), ist nach Auffassung d es Bundes
gerichtes restlos be izupflichten. Das Bundesgericht hat auch schon m ehrmals Gelegenheit 
gehabt, darzutun, daß es gewill t ist, die gleich strenge Auffassung in d er Ablehnung 
täuschender oder auch nur reklamemäßiger Zusätze walten zu lassen (vgl. BGE 59 I 38 ff. , 
60 I 242ff., 82 I 47 Erw.6) . 

Auf den vorliegenden Fall angewendet, führt diese Praxis des Bundesgerichtes ohne 
weiteres zu einer teilweisen Gutheißung d er Beschwerde. Denn im Taxigeschäft von X 
wird keine M ehrheit von Betrieben zusammengefaß t. v\lohl hat X in seiner Einvernahme 
vor d em Gerichtsstatthalter geltend gemacht, er habe das Taxigeschäft von Y übernom
men. Doch kann man aus dieser Tatsach e nicht schließen, im Geschäft des X sei eine 
Mehrheit von Betrieben zusammengefaßt worden. Das erhellt schon daraus, daß die 
andern Taxiunternehmen von Solothurn sich geweigert haben, sich dem Taxiunterneh
men X anzuschließen. Beim Unternehmen des Beschwerdebeklagten X handelt es sich 
im Sinne der Auffassung des Bundesgerichtes nicht um einen Großbetrieb, d er zufolge 
einer besonderen Organisation imstande wäre, d em Publikum speziell günstige Bedin
gungen zu bieten. 

Da sich nach den gemachten Ausführungen der Beschwerdegegner verdächtig gemacht 
hat, Art. 13 lit. b UWG verletzt zu haben, wird die vorliegende Beschwerde in dem Sinne 
teilweise gutgeheißen, a ls d em Angeschuldigten X für die Dauer des Strafprozesses unter
sagt wird, in der Werbung für seinen Taxibetrieb die Bezeichnung «Taxizentrale» zu 
verwenden und sich a ls « Direktion» dieser Taxizentrale zu bezeichnen. Widerhand
lungen gegen diese Verfügung sind nach Art.2 92 StGB zu bestrafen. 

Firmenrecht 

Die Firma «R olax A.G. Kugellage1fabrik» unterscheidet sich nicht genügend von 
der älteren Firma « Uhrerifabrik Rolex A.G. Biel». Der .firmenrechtliche Schutz
anspruch auf deutliche Unterscheidbarkeit der Firmen ist bereits dann verletzt, 
wenn eine Verwechslungsmöglichkeit besteht; eine Wahrscheinlichkeit der Ver
wechslung ist nicht eiforderlich. 
Ein Zusatz zum Hauptbestandteil der Firma, der sich in der Branchenzugehörig
keit erschöpft und sprachliches Allgemeingut ist, stellt keine hinreichende Ergänzung 
dar. 
Die Verwechselbarkeit wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß die Unternehmen 
nicht in vVettbewerb miteinander stehen. Das gilt umso mehr, wenn die Geschäfts
zwecke beider Unternehmen die A1öglichkeit zu weitergesteckten und sich teilweise 
überschneidenden Handlungsbereichen eröffnen. 
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La rasion sociale «Rolax A.G. Kugellagerfabrik» ne se distingue pas sujfisam
ment de la raison plus ancienne « Uhrenfabrik Rolex A.G. Biet». 
Le droit exclusif a la raison sociale est deja lese, s'il y a possibilite de confusion; 
la probabilite que des confusions se produisent n'est pas requise. 
L' adjonction a la partie jJrincipale de la raison de commerce d'un eliment qui n' est 
rien d' autre qu' une indication de l' appartenance a une branche et qui est dans le 
domaine public, ne constitue pas un complement sujfisant. 
Le danger de corifusion n' est pas ecarte du fait que les entreprises ne sont pas en 
concurrence l' une avec l' autre. Ceci est d' autant plus valable que les buts sociaux des 
deux entreprises ouvrent la possibilite d' etendre leur activite a des domaines pouvant 
inte1ferer. 

Urteil der I. Zivilabteilung des Schweiz. Bundesgerichts vom 4. Mai 
1971 i. S. Uhrenfabrik Rolex AG gegen Rolax AG. 

Vor dem Handelsgericht des Kantons Bern klagte die Uhrenfabrik 
Rolex A.G. Biel im Mai 1970 gegen die Rolax A.G. Kugellagerfabrik. Sie 
beantragte, die Firma der Beklagten im Handelsregister zu löschen und 
eine Neueintragung unter dem gleichen Namen oder eine anderweitige 
firmenrechtliche Verwendung des Wortes Rolax zu verbieten, unter An
drohung der gesetzlichen Folgen im Falle der ,viderhandlung. 

Das Bundesgericht ha t auf die Berufung der Klägerin hin das Urteil des 
Handelsgerichts aufgehoben und die Klage gutgeheissen. 

Aus den Erwägungen: 

Wie das Bundesgericht wiederholt hervorgehoben hat, hängt die Verwechselbarkeit 
zweier Firmen von d er Aufmerksamkeit ab, die in den Kreisen üblich ist, mit denen die 
beiden Inhaber verkehren (BGE 92 II 98 und dort erwähnte Entscheide). Wenn beide 
Gesellschaften ihren Sitz am gleichen Ort haben und sich an die gleichen Kreise wenden, 
so sind an die Unterscheidbarkeit ihrer Firmen strengere Anforderungen zu stellen (BGE 
95 II 569, 94 II 129, 93 II 44, 92 II 97/8). Aber das gesetzliche Gebot deutlicher Unter
scheidbarkeit gilt ebenso für Firmen von Gesellschaften, die nicht am gleichen Ort nieder
gelassen sind und nicht mi te ina nd er im Wettbewerb stehen. D enn es d ient nicht der Ord
nung des vVettbewerbs, sondern wi ll den Inhaber der ä lteren Firma um seiner Persönli ch
keit und seiner gesamten Geschäftsinteressen willen vor Verwechslungen bewahren. 
Verwechslungsgefahr kann da her a uch vorhanden sein, wenn die Firmeninhaber an 
vcr·schicdenen Orten ni ed ergelassen und zufolge der Art ihrer Geschäfte nicht Konkur
rcn ten sind. Nicht einmal den durch Ähnlichkeit der Firmen hervorgerufenen Eindruck, 
es bes tehe zwischen ihnen eine rechtliche oder wirtschaftliche Bez iehung, braucht sich 
der Besser berechtigte gefallen zu lassen. Er ist schon dann im Sinne des Art. 956 Abs. 2 OR 
beein trächtig t, wenn die Nachahmung seiner Firma bei Dritten, die nicht seine Kunden 
sind, zu läst igen Verwechslungen führen kann, etwa bei Stellensuchenden, Behörden , 
beim Postpersonal (BGE 95 II 458f., 93 II 44, 92 II 96f., 99, 90 II 202 ). 

Zuzugeben ist d er Vorinstanz, daß das Bundesgericht in einzelnen Entscheiden die 
W a hrscheinlichkeit von Verwechslungen fes tgestellt (BGE 95 II 57 1) oder vorausgesetzt 
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(BGE 95 II 458, 82 II 154) hat. Aber ebenso trifft zu, daß es in zahlreichen Entscheiden 
auf die Möglichkeit von Verwechslungen ausdrücklich oder sinngemäß abges tellt hat 
(BGE 94 II 129, 131 , 93 II 44, 92 II 97, 90 II 202 ). Die Wahrscheinlichkeit von Verwechs
lungen schlechthin zur Bedingung des firmenrechtlichen Schutzanspruches zu m achen, 
ginge zu weit. Vielmehr muß die nach d em gewöhnlichen Lauf der Dinge gegebene Ver
wechslungsmöglichkeit genügen. 

Was die Zusätze im einzelnen betrifft, ist zunächst den Firmen beid er Parteien die 
abgekürzte G esellschaftsbezeichnung A.G. gemeinsam. 

In der Firma der Klägerin steht di e Ortsangabe Biel. Sie bildet an sich einen schwachen 
Bestandteil, der zudem im Verkehr kaum in Erscheinung treten dürfte und selbst dort, 
wo er Beachtung findet, häufig nicht einmal als ein Bestandteil der Firma a ufgefaßt, 
sondern lediglich als Hinweis auf den Gesellschaftss itz verstanden wird (vgl. BGE 90 II 
203). Daraus folgt anderseits, daß das Fehlen einer Ortsangabe der Firma der Beklag ten 
kein unterscheidungskräftiges Merkmal verleiht. 

Sodann bildet der Zusatz Uhrenfabrik für die Firma d er Klägerin kein wesentliches 
Charakteristikum, weil die den Hauptbestandteil der Firma ausmachende Bezeichnung 
«Rolex» ein weit über die Schweiz hinaus bekannter Begriff für Uhren ist, daher auch, 
wer das Wort «Rolex» als Firmanamen lies t oder hört, ohne weiteres an ein Unterneh
men der Uhrenbranche denken wird. 

Somit h ängt die Entscheidung davon ab, ob der nachgestellte Zusatz Kugellagerfabrik 
in der Firma d er Beklagten geeigne t ist, den mit der Firma der Klägerin verwechselbaren 
Hauptbestandteil « Rolax» deutli ch unterscheidbar a bzuheben. Das ist zu verneinen. 
Es verhält sich nicht anders a ls im Falle Pa vag A.G. c. Ba vag Bau und Verwaltungs-A.G. 
(vgl. BGE 92 II 99/ 100) . Wie dort ist auch hier zu sagen, daß der Zusatz Kugellager
fabrik eine wenig kennzeichnende Ergänzung ist, da er sich in einer Umschreibung der 
Branch enzugehörigkeit und Tätigkeit d er Beklagten erschöpft und insofern sprachli ches 
G emeingut ist. Nicht nur in der Wortfolge, a uch hinsichtlich Einprägsamkeit tritt er 
hinter d en Phantasieausdruck «Rolax» unverkennbar zurück. Selbst wenn die Beklagte, 
wie sie geltend macht, im schriftlichen und mündlichen Geschäftsverkehr di e ganze Fir
menbezeichnung verwendet, werden Dritte gemäß d en h errschenden Gepflogenheiten 
doch dazu neigen, den Zusatz Kugellagerfabrik wegzulassen. Namentlich bei j enen, 
welche die Firmen der Parteien - wie es die R egel ist - nicht neben- oder unmittelbar 
nacheinander lesen oder hören, werden von Bild und Klang her die Hauptbestandteile 
« R olex» und « R olax» die Erinnerung bestimmen (BGE 95 II 439, 94 II 130, 93 II 45, 
92 II 97) . 

4. Das H a ndelsgericht zieht denn auch seinen gegenteiligen Schluß weniger a us einer 
Würdigung der Zusätze als aus d en Umständen, d ie so lägen, « d aß mit Rücksicht auf die 
besonderen Kund enkreise der beiden Gesellschaften eine Verwechslungsgefahr un
wahrscheinlich» sei. 

Diese Betrachtungsweise ist, wie erwähnt (vgl. Erw. 3 a hievor), grundsätzlich unzu
treffend . Sie wird auch durch di e «Umstände » nicht gerechtfertigt. 

Nach den Feststellungen des H andelsgeri chtes stellt die Beklagte ausschli eßlich Kugel
lager für Büromöbel her, und hat sie einen festen Kund enkreis, wobei 80 % der Produk
ti on eine einzige Firma und ihre Lizenznehmer beziehen, während di e Kl ägerin ihre 
H auptprodukte, a lso Uhren, Zeitmesser und deren Bestandteile ausschließlich der 
Montres R olex S.A. in Genf liefert, die den Verkauf besorgt. Das besagt j edoch nicht 
m ehr, a ls da ß die Pa rteien nicht im W ettbewerb miteina nder stehen, was die Verwechsel
harkeit ihrer Firmen nicht. ausschli eßt. Daß die Beklagte keine neuen Abnehmer suche 
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keine Werbung betreibe, keine Verkaufsorganisation unterhalte und keine Vertreter 
beschäftige, behebt die Verwechslungsgefahr nicht. Es können potentielle Kunden, 
Stellensuchende, Behörden und öffentliche Dienste das Bedürfnis oder die Veranlassung 
haben, mit einer der beiden Gesellschaften in V erbindung zu treten, und es kann sich 
damit das Risiko der V erwechslung ihrer Firmen ergeben. Hinzu kommt, daß die An
gaben des Handelsgerichtes den j etzigen Zustand umreißen. Es b esteht keinerlei Gewähr 
dafür, daß oder wie lange er anhält. Die Gesellschaftszwecke öffnen beiden Parteien und 
insbesondere der Beklagten weiter gesteckte und teilweise gegenseitig überschneidende 
Handlungsbereiche. Die Klägerin hat b ereits Stanzwerkzeuge sowie beim Mirage
Lizenzbau in der Schweiz kleine Teile für die hydraulische Steuerung h ergestellt. Da 
neuerdings Uhren mit Miniaturkugellagern auf dem Markt erscheinen, läge die Her
stellung auch dieser Bestandteile durchaus auf der Linie angestammter Tätigkeit der 
Klägerin. Selbst wenn das- aus h eutiger Sicht - nach Annahme der Vorinstanz lediglich 
eine entfernte Möglichkeit sein soll, verhält es sich doch so, daß die Klägerin wann immer 
sie will dazu übergehen kann. Nichts hindert sodann die Beklagte, Fabrikationsverfahren 
aufzunehmen, Lizenzrechte auszuüben oder Vertretungen zu vergeben, die sie zur 
direkten Konkurrentin der Klägerin machen würden. Wohl bekundet sie die Absicht, 
ihr bisheriges Aktionsgebiet nicht auszuweiten und entsprechend die Zweckbestimmung 
in d en Sta tuten anzupassen. Aber so gültig das heute sein mag, so rasch kann es ändern, 
etwa bei einem Wechsel in der Betriebsleitung, bei einer V erschiebung in der Abnehmer
struktur oder im Zuge kommender wirtschaftlicher Entwicklungen. Es besteht also kein 
Umstand, der die Verwechslungsgefahr mit hinreichender Verläßlichkeit beseitigen 
würde. Somit bleibt es beim Ergebnis aus vergleichender Beurteilung der beiden Firmen, 
daß die jüngere der Beklagten sich von der älteren der Klägerin nicht deutlich unter
scheidet. 



Buchbesprechungen 

Bodenhausen, G.H. C.: Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des ge
werblichen Eigentums. Carl Heymanns Verlag KG, Köln- Berlin-Bonn
München 197 1. S.XI. 231. DM 79.-. 

D er Verfasser ist a llen Spezialisten d es gewerblichen Rechtsschutzes als Wissenschaft
ler, R echtspolitiker und Generaldirektor der W eltorganisation für geistiges Eigentum 
(WIPO) und der (BIRPI) bekannt. Keiner war wie er nach Vorbi ldung, Tätigkeit und 
Zugang zu allen Quellen befugt , die Pariser Verbandsübereinkunft zu kommentieren . 

BoDENHAUSEN hat nicht einen zwei ten « L adas» verfaßt. Er hat davon abgesehen, die 
Fülle seines Wissens a uszugießen und a llen Problem en nachzugehen. E r hat einen knap
p en Kurzkommentar geschrieben und damit den D a nk der Praktiker erworben, denen 
vor d en Riesenwerken graut, di e die internationale Judikatur und Literatur in größt
möglichem Umfang heranziehen, und denen nur j ene folgen können, die ständig in diesem 
G ebiet sich umtun und die notwendige Zeit dazu haben. 

Die deutsche Fassung dieses Kommentars fo lgt der engli schen und französischen 
(1968), spanischen und japanischen. Die Übersetzung und das Stichwörterverzeichnis 
stammen von Frau R1KARDA VON ScHLEUSSNER, R egierungsdirektorin im Deutschen 
Patentamt. 

Grundtext ist die Stockholmer Fassung ( 1967). D er Autor gibt nach « 1. Einführende 
Bem erkungen», die erklären, weshalb die Form des Kurzkommentars gewählt wurde, in 
« II. Entstehungsgeschichte und wesentliche Best immungen der Übereinkunft» eine 
knappe Darstellung der Revisionskonferenzen und ein e Übersich t der Bestimmungen 
nach ihrer Aufgabe: 1. Völkerrechtliche Bestimmungen, die die R echte und Pflichten 
der Verbandsländer festlegen und die Organe des durch die Übereinkunft errichteten 
V erbandes schaffen; 2. Bestimmungen, die die Verbandsländer zu einer Gesetzgebung 
auf d em Gebiet des gewerblichen R echtsschutzes verpflichten oder sie dazu ermächtigen; 
3. Bestimmungen, die den materiell en gewerblichen R echtsschutz, und zwar die R echte 
und Pflichten der R echtsunterworfenen betreffen, indem sie die A nwendung d er inner
staatl ichen Gesetze der Verbandsländer auf diese Personen vorschreiben (Grundsatz der 
lnländerbehandlung, Assimilat ionsprinzip) und 4 . Bestimmungen , die die R echte und 
Pflichten der aus der PVU e Berechtigten unmittelbar regeln (konventionseigenes R echt). 
Festgehalten sei der Hinweis darauf, daß nicht nur ein Minimalschutz vorgeschrieben ist, 
sondern unter Umständen a uch ein Maximalschutz, nämlich dann , wenn durch das 
Zugestehen weiter gehender R echte d er Genuß kom·entionseigener R echte geschmälert 
würde, z.B. wenn Angehörigen bestimmter Länder lä ngere Prioritätsfristen eingeräumt 
und dadurch die Angehörigen der andern Länder benachteiligt würden. 

Die erwähnte Auftei lung in die 4 Gruppen, in d enen die zugehörenden Bestimmungen 
einzeln aufgeführt sind, erleichtert das Verständnis d er PVUe und bildet die dogmati sch 
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wertvolle Vorbereitung auf den H auptteil : « III. Erläuterung der Artikel d er Überein
kunft », in dem die einzelnen Bestimmungen kommentiert sind . An Hand der Protokolle 
und anderer Materialien wird j eweilen die historische Entwicklung aufgezeigt. Literatur 
und Judikatur sind für besond ers wichtige und umstrittene Probleme herangezogen. 

Der schweizerische Leser vermißt einen Hinweis auf das schweizerische nationale 
R echt, das die PVUe auch a ls schweizerisches Landesrecht anwenden läßt, im Zusam
m enha ng mit der Feststellung, daß das konventionseigene R echt als solches nicht die 
Verhä ltnisse der Inländer regle. 

Wichtig sind die r egelmäßigen Hinweise auf die Kompetenz der Mitgliedstaaten , den 
Inha lt von verwendeten Begriffen festzulegen (z.B. Patent, Wohnsitz, gewerbliche oder 
Handelsnied erlassung, H andelsna m e) . Trotz der rückha ltslosen Zustimmung zur Kurz
kommentierung ist doch zu fragen , ob nicht dem Leser erwünscht wäre, einige Beispiele 
über die Interpretation solcher Begriffe in d en einzelnen Mitgliedstaaten zu finden. 

Als Beispiele dafür, mit welch wenigen Worten BooENHAUSEN schwerer verständliche 
Bestimmungen klären kann, sei auf Art. 10 (Beschlagnahme des mit einer falschen Her
kunftsangabe versehenen Erzeugn isse bei der Einfuhr) und Art. 11 (Ausstellungsschutz) 
verwiesen. 

D em Kommentar ist der amtliche deutsche Text d er Stockholmer Fassung, eine Über
sicht über den Mitgliederbestand der PVUe und ein Sachregister beigefügt . 

W er e in Problem im Bereich der PVUe zu lösen hat , wird in Zukunft zuerst nach d em 
Bodenha usen greifen und in d en m eisten Fällen die Auskunft erhalten. A . Troller 

Fischer, F.B.: Grundzüge des Gewerblichen R echtsschutzes. Carl Heymanns 
Verlag KG, Köln-Berlin- Bonn- München 1971. S.XVI., 236, DM 
29.80. 

Ein Blick auf die Bücherregale, die Kommentare, die weitausholenden Darstellungen 
und die Lehrbücher, vor allem den Hubmann, ruft der Frage, ob eine zusätzliche Aus
kunft noch notwendig sei. D as J a setz t eine Qualität voraus, die dem W erk eine besondere 
Aussagemöglichkeit verleiht. 

FISCHER hat - um das vorwegzunehmen - diese wertvolle Originalität erreicht. Sie liegt 
darin, d aß er auf dem Hinte rgrund d er dogmatischen und didaktischen Meisterschaft 
eine eminent praktisch e Einführung geschrieben hat. Fischer ist Lehrbeauftragter für 
Pa tentwesen an d er Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Er wen
d e t sich vor allem an junge Ingenieure, gibt aber auch den Juristen Anleitungen, um die 
theoretischen Grundlagen und die praktische Handhabung kennenzulernen. 

FISCHER hat die G a be und die Di sziplin , d en Stoff beispielha ft klar zu gliedern und 
keine überflüssigen Worte zu sagen. 

Zuerst stellt er die Motive zum Schutz der gewerblichen Leistung vor und gliedert sie 
vortrefflich in: Die Naturrechts- oder Eigentumstheorie; Die Belohnungstheorie; Die 
Anspornungstheorie; Die Vertrags- oder Offenbarungstheori e. H ernach charakterisiert 
er kurz die einzelnen beha ndelten Gebiete (Patent-, Gebrauchsmuster-, Geschmacks
muster-, Warenzeichen- und Wettbewerbsrecht) und grenzt sie gegenüber dem Urheb er
recht und d en Anweisungen an den m enschlichen G eist ab. Die geschichtliche Entwick
lung ist in einer Skizze vorgelegt. 

D er größte T eil (80 S. ) ist dem Patentrecht gewidmet. 
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Der schweizerische Leser dankt dem Autor ganz besonders für die kla re Darstellung 
des Patenterteilungsverfahrens nach dem Patentänderungsgesetz (Vorabgese tz). Lesens
wert sind auch seine Bemerkungen zur Datenverarbei tungsanlage des Pa tentamtes. Sie 
könne die R echerchearbeit durch die Prüfer nicht ersetzen, sondern «allenfalls das Auf
finden geeigneter Schriftstellen erleichtern und beschleunigen ». Das Problem liege in d er 
V erarbei tung und speicherfähigen Aufbereitung d es Stoffes durch den Analysa tor. 

Alle R echtsprobleme, die mit der Erteilung des Patentes, dessen Ausnützung und Ver
teidigung zusammenhängen, die materiellen und verwaltungs- wie zivilprozeßrechtlichen 
sind kla r gegliedert und im Hinblick auf die unmittelbare praktische Relevanz vorgelegt. 

Erstaunlich ist es auch, wie das Gebrauchsmuster auf 11 Seiten erklärt und gegenüber 
dem Pa tent abgegrenzt ist. 

Der Abschnitt über die Arbeitnehmererfindung ergänzt, trotz d er grundsätzlichen 
Verschied enheit der gesetzlichen R egelung, die schweizerischen spärlichen K enntnisse 
über dieses Gebiet, zu dem di e Gerichte kaum je etwas beitragen können. 

Das Geschmacksmuster ist ebenfalls in wenigen Worten ausreichend skizziert. 
Beim Lizenzvertrag sind die Probleme der Wettbewerbsbeschränkung einbezogen. 
Fisch er weist beim know-how daraufhin, daß in d er Praxis und zum T eil auch in d er 

R echtsprechung dieser Begriff nicht nur geheimes Wissen umfasse. Hier sind j ene Ver
träge, die ein Wissen zum Gegenstand haben, das zum Stande der Technik gehört, das 
a ber dem Vertragspartner wegen seiner mangelhaften K enntnisse fehlt , zwar anged eutet, 
a ls solch e aber nicht ausreichend von den Verträgen über die eigentlichen Geheimnisse 
abgehoben. Zutreffend ist der gesetzliche Schutz (W ettbewerbsrecht) vom vertrag
lichen Schutz getrennt und letzterer unterteilt in j enen gegenüber den Arbeit- und 
gegenüber den Lizenznehmern. Auch in diesem Zusammenhang kommen die wichtigen 
Probleme der W ettbewerbsbeschränkung zum Wort. 

Vorzüglich ist schließlich auch die Darstellung des \,Varenzeichen- und Ausstattungs
rechts und des Internationalen Gewerblichen R echtsschutzes. 

J edem Abschnitt ist ein Hinweis auf das einschlägige Schrifttum (zur H auptsache das 
d eutsche) vorangesetzt, so daß der Leser in die Lage versetzt ist, selber weiter vorzu
dr ingen. Im Text sind zuweilen die wichtigs ten Urteile erwähnt. A. Troller 

Althammer, Werner: Das Deutsche Patentamt. Carl Heymanns Verlag KG, 
Köln- Berlin-Bonn- München, 1970. 76 Seiten, DM 19.80. 

In dieser Veröffentlichung werden Aufbau und Funktion des D eutschen Patentamtes 
der Öffentlichkeit in übersichtli cher Weise zugänglich gemacht und vergegenwärtigt. 
Besondere Abschnitte sind dem Aufgabenbereich, der Organisat ion, den verschieden en 
Eintragungsverfahren (Patente, Gebrauchsmuster, W arenzeichen ) gewidmet, sowie dem 
Arbeitsumfang, wie er sich in den Zahlen ausdrückt. Daran anknüpfend werden die In
formation d er Öffentlichkeit, die internationale Zusammenarbeit, sowie die geschicht
li che Entwicklung behandelt. 

Der V erfasser war während langer J ahre stellvertretender Leiter der R echtsabteilung 
des Deutschen Patentamtes, bevor er a ls Senatsrat in das Bundespatentgericht berufen 
wurde. Seine Darstellung vermag daher vieles zu zeigen, was nur dem dort Tätigen ver
traut ist. 

Die Schrift zeigt d eu tlich, daß ein Pa tentamt heutzutage nur durch kla re Organisation 
und durch d en Einsatz zeitgemä ßer Mittel seine Aufgabe in einer unaufhaltsam steigen
den Informa tionsflut wirkungsvoll erfüllen ka nn. P. Griesinger 
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,Zehn Jahre Bundespatentgericht; Festschrift herausgegeben von Erich Häusser. 
Carl Heymanns Verlag KG, Köln- Berlin- Bonn- München, 1971. 
295 Seiten, DM 88.-; SFr. 110.- . 

In dieser Festschrift zum zehnjährigen Bestehen des deutschen Bundespatentgerich tes 
sind fünfz ehn Arbeiten veröffentlicht worden . Wenn es auch nicht möglich ist, sämtlichen 
Beiträgen a uf gedrängtem R a um gerecht zu werden, so soll doch eine gruppierende Über
sicht versucht werden. 

Die e inleitende D arstellung von WERNERj UNGBLUTH beha ndelt das sechste Überlei
tungsgesetz, mit d em sich das Bundespatentgericht vor a llem auseinanderzusetzen hatte. 

Zwei Dars tellungen befassen sich mit den Beziehungen der Patentanwälte zum Bundes
patentgericht. Errichtung und Wirken des Gerichts aus der Sicht des Patentanwaltes 
werden von PETER RADT dargestellt. Er vertritt, wie j uNGBLUTH, die Ansicht, die T ät ig
keit d es Bundespaten tgerichtes sei als sehr befriedigend zu wer ten. D en Patentanwalt von 
morgen entwirft ULRICH WEiss und pflichtet, um eine möglichst umfassende Ausbildung 
d er Patentanwälte zu gewährleisten, d em Vorschlag einer R echtsakademie für d en 
gewerblichen Rechtsschutz bei. 

Zwei Arbeiten untersuchen die Stellung des Bundespatentgerichtes in d er Zuständig
keitsordnung und die V orteile des Einzelrichter- oder K ollegialsystems. Die Trennung 
von N ichtigkeitsverfahren und V erletzungsprozeß ist mit großen Problemen behaftet und 
gibt immer wieder An la ß zu Unsicherheiten, wie R uDOLF NIRK zeigt. E ine theoretische 
Abwägung der Vorteile des Einzelr ichter- und Kollegia lsysterns nimmt EHRHARD 
VöLCKER vor und ver tritt eine differenzierte, gemisch te Lösung. 

Einzelfragen zur R echtsprechung d es Bundespatentgerichtes auf d em Gebiet d es 
Patentrechtes werden in sieben Beiträgen behandelt. EDUARD BüRGER analys ier t « Die 
T eilkombination als Ersatz d es a llgemeinen Erfindungsgedankens» und H ERTA D uTTEN
HÖFER schildert die Entwicklung d es Patentschutzes biologischer Erfindungen . Mit d er 
Patentfähigkeit von M etall-Legierungen setzen sich K URT BAYER, W ALDEMAR SCHWARZ
MAIER und VoLKER Z EILER auseinander und diskutieren di e Lage seit der Einführung d es 
Stoffschutzes für auf chemischem W eg h ergestellte Stoffe. Praxisna he Prüfung von 
Chemie-Pa tentanmeldungen wird von ÜTMAR DrTTMANN postuliert. D as sehr w ich tige 
G ebie t der Zwangslizenz wird von ALBERT PREU da rgeste llt, wobei er auf die großen 
Kontroversen im V erhä ltnis zum K artellrecht nur hinweisen kann, ohne die Auf 
fassungen nä her darstellen zu können. Eine weitere, a us der Fed er von FRIEDRICH-KARL 
BEIER und P AUL K ATZENBERGER stammend e Arbeit ist der Anfechtung und dem \Vider
ruf der Zurücknahme von Patentanmeld ungen gewidmet, und gibt einen a usgezeichneten 
Überblick über die möglichen Fä lle, in d enen Patentanmeldungen irrtümlich zurück
genommen werden. Von K uRT HAERTEL wird eine Ü bersicht über den « Ver trag über 
die interna tionale Zusammenarbeit auf d em G ebiet d es Pa tentwesens (PCT) und d as 
Bundespatentgericht » b eigetragen. 

Drei A rbeiten setzen sich mit Fragen d es Markenrech ts a useinander. Die Notwendi g
keit eines ergänzenden wettbewerbsrechtlichen K ennzeichnungsschutzes zeigt ÜTTO
FRIEDRICH FREIHERR VON GAMM sehr einläßlich. D ie Unterscheidungskra ft in ihrer Ab
h ängig keit vom Freihaltungsb edürfnis wird von KLAUS ScHAWEL untersucht. H EINZ 
HARMSEN berichtet über Bestrebungen zur Änderung von Verfahrensvorschriften bei 
einer g roßen Warenzeichenreform, wie sie in d en Arb eiten des zuständigen Unteraus
schusses d er Deutschen V ereinigung für gewerblichen R echtsschutz und Urheberrecht 
zum Ausdruck kommen . P. Griesinger 
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« Patents at a Glance, A Survey of Substantive Law and Formalities in 46 Countries », 

Carl Heymanns Verlag KG, Köln 1971, 46 Seiten, gebunden, DM 77.- . 

Dem englisch sprechenden Praktiker wird durch diese Zusammenstellung stichwort
artig auf eine R eihe von Fragen Auskunft gegeben, die sich r egelmäßig bei Patentanmel
dungen, bei der Aufrechterhaltung sowie bei der Durchsetzung im Ausland stellen. Es 
kann nicht Zweck dieser die gesetzlichen Bestimmungen in den 46 wohl für uns wichtig
sten Industrieländern zusammenfassenden Übersicht sein, den Fachmann von der Kon
sultation d es Gesetzestextes zu entbinden, weshalb die aufgeführten Problemkreise 
(bsp. Patentfähigkeit, Neuheit, Laufdauer, Jahresgebühren, Zwangslizenzen ) als durch
aus sinnvoll bezeichnet werden müssen. Besonders erfreulich ist die Tatsache zu werten, 
daß in diesem gerafften Werk Raum für einen Hinweis auf den Fundort des Wortlautes 
des Landesgesetzes gefunden wurde. 

Kritik kann höchstens an der relativ teuren Aufmachung des Werkes geübt werden. Da 
derartige Zusammenstellungen für den täglichen Bedarf bestimmt sind, ist nicht recht 
einzusehen, weshalb (auch im Hinblick auf spätere Gesetzesänderungen ) nicht das Lose
blattsystem gewählt wurde. A. Degen 

«Das britische Patent, Leiifadenfür den Auslandsanmelder», Lustig/Witte, Carl 
Heymanns Verlag KG, Köln, 1971, 272 Seiten, Ln., DM 68.-. 

Dieser sich an den patentrechtlich interessierten Leser deutschsprachiger Länder rich
tende Leitfaden setzt sich aus einer R eihe von kurzen Kommentaren zu den Haupt
aspekten d es britischen Patentrechts zusammen. In kurzer, leicht verständlicher Weise 
wird sowohl dem reinen Anfänger als auch dem bereits geschulten Praktiker die Möglich
keit gegeben, rasche Antwort auf doch bisweilen recht komplexe Probleme des englischen 
Patentrechts zu find en. Das Werk kann seiner relativen Kürze wegen zwar die Verwen
dung d er bekannten ausführlichen englischen Patentrechtskommentare nicht erse tzen, 
doch bildet es besonders auch angesichts der Tatsache, daß es eine Übersetzung des gel
tenden englischen Patentgesetzes und der entsprechenden Ausführungsbestimmungen 
enthält, eine gelungene Ergänzung dazu. A. Degen 

Horn, VVieland: Die unberechtigte Verwarnung aus gewerblichen Schutzrechten. 
Carl Heymanns Verlag KG, Köln- Berlin- Bonn- München, 1971. 
XXX+ 215 Seiten, DM 38.-. 

D er Geltendmachung von Rechten geht in der Regel eine Verwarnung des Verletzers 
voraus. Bei leicht überschaubaren Rechtsverhältnissen ist dies einfach . Bei der Vielfalt 
gewerblicher Schutzrechte, ihrem oft auch für den Spezialisten ungewissen Umfang und 
den die Landesgrenzen übergreifend en Sachverhalten ergeben sich j edoch schwer zu 
beantwortende, aber für die Praxis um so ,-vichtigere Fragen. 

Die vorliegende Arbeit analysiert den R echtszustand in Großbritannien, den USA, den 
Niederlanden und Frankreich, um den Verhältnissen in der Bundesrepublik Deutsch
land eine eingehende Untersuchung zu widmen. Der V erfasser geht auf die komplexen 
Probleme der Verwarnung aus gewerblichen Schutzrechten ein, indem er besonders auf 
die Sorgfaltspflicht des Verwarners, gestützt auf die notwendigen Vorabklärungen hin
weist. 
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Den Kreis d er V erwarnten unterzi eht er einer näh eren Prüfung, wobei als wichtiges 
Ergebnis festzuhalten ist, daß die Verwarnung des ursächlichen Verletzers grundsätzlich 
zulässig ist und keiner erhöhten Sorgfaltspflicht unterli egt. Sekundäre Verletzer und 
Dritte dürfen in d er R egel nicht verwarnt werden. 

Für den Praktiker sind die erarbeiteten Kriterien sehr wertvoll und gesta tten ihm die 
Beurteilung der auftretenden Fälle anhand objektiver Kriterien bei a ller vom Autor an 
d er d eutschen Lösung (besonders in dogmatischer Hinsicht) geübten Kritik. Zu bedauern 
ist einzig, daß die Schweiz in die Darstellung nicht einbezogen wurde. P. Griesinger 

Strohm, Hans Gottfried: vVettbewerbsbeschränkungen in Patentlizenzverträgen nach 
amerikanischem und deutschem Recht. Carl H eymanns Verlag, Köln- Berlin
Bonn- München, 197 1. XLIV + 439 Seiten, DM 58.- . 

Das Patentrecht als Schutz von Individualrechten verstanden, ist nicht nur den ihm 
selbst innewohnenden Beschränkungen unterworfen , sondern wird in n euerer Zeit immer 
m ehr von den ihm an sich fremden R echtsgebieten des W ettbewerbs- und Kartellrechts 
eingeengt. 

D en Umfang und die Grenzen dieser Problematik im Hinblick auf Patentlizenzver
träge zu zeigen, ist d er Zweck der vorliegenden Arbeit. Das amerikanische Recht wird 
zum V ergleich eingehend behandelt und erlaubt einen nicht nur aus wirtschaftlichen 
Gründen erwünschten Ausblick auf ein Land m it einer reichen und langjährigen R echt
sprechung auf diesem Gebiet. 

Die großen Auseinandersetzungen über die Grenzen zwischen Patent- und Kartell
recht beziehen sich zum T eil auf den Gegensatz zwischen Individualrechtsschutz (Patent
schutz) einerseits und Institutionsschutz (Wettbewerbsrecht) andererseits, zum Teil aber 
auch auf Fragen d es V ertragsrechts und seiner Grenzen . 

Die H erausarbeitung der Abgrenzungskriterien als Abwägung individualrechtlicher 
und inst itutioneller Betrachtungsweisen nimmt einen wichtigen Platz in dieser Arbeit 
ein. W ä hrend einerseits der individuelle R echtsschutz erwei tert wurde, hat andererseits 
die deutsche Rechtssprechung weite Gebiete der Abgrenzung zwischen Patentinhaber 
und Lizenznehmer a llein den Grundsätzen d es Vertragsrechts unterstellt. Eine ähnliche 
Entwicklung hat in d en USA stattgefunden. 

Schwierig und kontrovers ist die Abgrenzung auf rein institutioneller Ebene, wo von 
der R echtsprechung wirtschaftswissenscha ftliche und wirtschaftspolitische Überlegungen 
herangezogen werden. Als Leitgedanke wird von der R echtsprechung in den USA und 
Deutschla nd d er Zeitpunkt der Entwicklung angesehen. 

In d er Phase d er technischen Entwicklung und Expansion wird eine W ettbewerbs
beschränkung zugelassen, die über d en eigentlichen Patentschutz hinausgeht, damit der 
Patentinhaber seine Inves titionen und den sich bildend en Goodwill wirksam schützen 
kann . Von grundsätzlicher Bedeutung ist auch die Vorstellung, die Pa tentlizenz habe 
sich grundsätzlich auf die Kontrolle des Einsatzes neuen technischen \,\lissens in d er Pro
duktion zu beschränken und dürfe nicht zu einer sich auf Marktvorgänge erstreckenden 
Kontrolle ausgeweitet werden . 

Die vorliegende Untersuchung ist ein zweckmäßiges und klar geglied ertes Instrument, 
um sich in dieser schwierigen und umstrittenen Materie zurechtzufind en. P. Griesinger 
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Dreiss, Uwe: Die kartellrechtliche Beurteilung von Li::,en::,vertragssystemen im ame
rikanischen und deutschen Recht. Carl Heymanns Verlag, Köln- Berlin
Bonn-München 1972. XLII+ 232 Seiten, DM 39.- . 

Kurz nach dem Erscheinen des Buches von Strohm über die allgemeinen Wett
bewerbsbeschränkungen in Patentlizenzverträgen ist das vorliegende Werk herausge
kommen, dem eine ähnliche, jedoch engere Fragestellung zugrundeliegt. 

\A/enn in die neueren europäischen Gesetze Rahmenbestimmungen über kartellrecht
liche Beschränkungen nach amerikanischem Vorbild aufgenommen worden sind, so 
fehlen doch Abgrenzungen und Inhaltsbestimmungen dieses Gebietes durch Doktrin und 
Praxis. Dem Verständnis dieser Probleme soll die hier besprochene Arbeit dienen. Sie 
versucht, die Entwicklung in den USA und Deutschland in ihrem Wesen zu erfassen und 
sowohl für die Praxis als auch die weitere wissenschaftliche Bearbeitung zu erschließen. 

Mit den Patenten wird vor allem ein Einfluß auf die Preise zu gewinnen versucht, wie 
dies in ähnlicher Weise für territoriale Abgrenzungen mit dem Markenbesitz getan wor
den ist. Die hauptsächlichsten Kriterien (wie «industrieweite Preisbildung» und ähn
liche wurden von der Rechtsprechung überhaupt erst geschaffen . Ganz besonders wurde 
eine Wahrnehmung fremder Interessen (nämlich solche d er Lizenznehmer) in Patent
lizenzverträgen als unzulässig erklärt. 

Aber abgesehen von inhaltlichen Bestimmungen spielt auch das Gesetz der großen 
Zahl eine wesentliche Rolle. Die Wirksamkeit von Lizenzbestimmungen nimmt mit der 
Zahl der Lizenznehmer zu, unabhängig von jeder rechtlichen Ausgestaltung der Ver
träge. 

Das ganze Gebiet ist sehr stark im Fluß, und man greift zum Überblick gern zu einem 
Buch wie dem vorliegenden. P. Griesinger 

Krasser, Rudolf: Der Schutz vertraglicher Rechte gegen Eingriffe Dritter. Carl 
Heymanns Verlag KG, Köln-Berlin- Bonn- München 1971. XXX+ 
345 Seiten, DM 75.-. 

Dieses Buch ist als Habilitationsschrift erschienen und behandelt einen dogmatisch 
sehr anspruchsvollen Teil der allgemeinen Lehren des Obligationenrechts. Die schwierige 
Frage, welche Wirkung Verträge gegenüber Dritten besitzen, ist seit dem römischen 
Recht eines der großen Anliegen der Rechtslehre gewesen. Auf dem Gebiet des Wett
bewerbsrechts besitzt diese Lehre eine besonders gelagerte Bedeutung und ihrer Ausge
staltung ist das vorliegende Werk gewidmet. 

Von vorneherein fällt bei der Rechtsvergleichung der große Unterschied auf, der 
zwischen der deutschen und französischen Rechtsauffassung besteht. Die dogmatische 
Ausgestaltung ist völlig verschiedene Wege gegangen. Der Code Civil gründet sich auf das 
berühmte Rechtssprichwort« res inter alias acta aliis nec nocet nec prodest ». Daß dieser 
extreme Standpunkt nicht in seiner vollen Absolutheit gelten könne, ist von der fran
zösischen Doktrin erst im 20.Jh . erkannt worden. Im deutschen Recht findet sich die 
Trennung in Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte mit der berühmten, bis heute 
ungelösten Streitfrage, ob der Eingriff in ein fremdes Forderungsrecht als Verletzung 
eines «sonstigen Rechtes» zu beurteilen sei. 

Für das Wettbewerbsrecht ergeben sich ganz spezifische Probleme, die aus dieser 
besonderen Sicht systematisch noch nicht behandelt wurden. Die Rechtsprechung ging 
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bisher immer von den verschieden en gewerblichen Schutzrechten aus. Im vorliegenden 
W erk wird aber untersucht, ob nicht aus d en allgemeinen Grundsätzen des Zivilrechts 
ein Schutz gegen die V erletzung vertraglicher W ettbewerbsrechte gegeben sei. 

Die große praktische Tragweite zeigt der Verfasser am Aufeinanderprallen von zu
gesicherten Alleinvertriebsrechten mit Preisbindungen und Parallelimporten. Wenn die 
gewerblichen Schutzrechte nicht ausreichen um Parallelimporte abzuhalten, stellt er die 
Frage, ob dies nicht unter dem Gesichtspunkt des unerlaubten Eingriffes in fremde Ver
tragsverhältnisse erreicht werden kann. 

Ähnliche Schwierigkeiten treten dann a uf, wenn bei m ehrfacher Ü bertragung einer 
Marke die Eintragung beim Amt von einem der Erwerber unter voller K enntnis der 
früheren Übertragungsversprechen vorgenommen wird und damit in vertraglich e Zu
sicherungen zwischen früherem Inhaber und einem Dritten eingegriffen wird. 

D as vorliegende Buch ist nicht unmittelbar für die Praxis geschrieben, da es d en ganzen 
Problemkreis aus grundsätzlicher Sicht behandelt und daher rechtstheoretisch vorgehen 
muß. Die Untersuchung wird hingegen geeignet sein, von einem bisher weitgehend \·er
nachlässigten G esichtspunkt aus neues Licht auf altbekannte Probleme zu werfen. 

P. Griesinger 

Holmqvist, Lars: Degeneration of Trade Marks . A Comparative Study of the Ejfects 
of Use on Trade Mark Distinctiveness. AB Beson-Tryck, Malmö 1971. 

Die Entwicklung einer Marke zum Freizeichen ist ein wichtiges Problem, das Bruno 
von Büron wegleitend b ehand elt ha tte. HoLMQVIST hat es auf breiter Basis rechtsver
gleich end durchgearbeitet. Er hat di e grundlegend en a llgem einen theoretischen Aspekte 
darges tellt und die Rechtslage in Frankreich, in der Bundesrepublik D eutschland, in 
England , d en USA und den skandinavischen Ländern erörtert. 

Die Tatsache, daß d as Werk von d er Universität Lund als Doktorarbeit angenommen 
wurde, zeugt allein schon für die Qualität. Doktorva ter wa r der international bekannte 
lmma terialgüterrechtler Professor ÄKE LÖGDBERG. Schwedische Dissertationen ent
sprechen zum mindesten schweizerischen Habilita tionsschriften . D eshalb ist das wissen
schaftliche G ewicht d er Studie von HoLMQVIST eb enso bedeutungsvoll wie ihre praktische 
Brauchba rkeit. D er Leser folg t mit gespanntem Interesse d en Ausführungen, die mit 
unermüdlicher dogma tischer Intensitä t zugl eich die gesuchte Information vermi t teln. 

HoLMQVIST geht d avon a us, da ß die D egenera tion am bes ten a m Beispiel von Wort
m a rken demonstriert werde. 

E inleitend stellt er die Unterscheidungskra ft und di e Nichtunterscheidungskraft a ls 
Begriffe einander gegenüber. Als Ergebnis der D egeneration sieht er den Gattungsbegriff 
und nicht das beschreibende Zeichen, womit er eine feine U nterscheidung einführt, die 
er rechtfer tigt. 

Hierauf stell t er die Grundsä tze der M arkenrechte vor allem inbezug auf die Anford e
rungen an die U ntersch eidungskraft d a r. 

Besonders gewich tig sind die Ausführungen zu den semantischen Aspekten der Na m en 
einerseits und der l'vlarken anderseits. D a bei berücksichtigt er in fruch tbarer W eise die 
sprachwissenschaftlichen Erkenntnisse . 

Anschließend wandelt er die antinomische Bewegung des lmmerbekannterwerdens 
einer M a rke und d er damit verbundenen G efahr d er Umwandlung zum Freizeichen ab 
(R eputa tion versus D egeneration ). 
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Einen breiten Raum nimmt die Darstellung der gerichtlichen Bewertung des Verlustes 
und des Wiedererwerbs der Unterscheidungskraft ein . Der Singer Doktrin ist ein beson
deres Kapitel gewidmet. 

Praktisch bedeutungsvoll sind die Aussagen zur Lizenzerteilung und ihrem Einfluß auf 
die Unterscheidungskraft, wobei das Problem der begleitenden Marke einbezogen ist. 

Auch die Behandlung der territorialen Ausdehnung der Degeneration ist wichtig. 
Nach einem Kapitel über die Wirkung der Gerichtsurteile auf die Umwandlung zum 

Freizeichen schließt HoLMQ,VIST seine Studie mit der Darstellung der Maßnahmen gegen 
die Degeneration und ihre Wirkungen. Nebst dem Literatur- und Sachregister vervoll
ständigt ein Verzeichnis der einschlägigen Urteile in den rechtsvergleichend behandel
ten Gebieten das so hervorragend gelungene Werk. A. Troller 

Franceschelli, Remo: Sui marchi d' Impresa. 3. A. Dott. A. Giuffre, Milano 1971, 
279 Seiten. Lire 3200. 

Franceschellis Werk ist in seiner Grundstruktur als Lehrbuch konzipiert. Es führt die 
Studenten in dieses für sie ganz neue Gebiet ein und erläutert ihnen souverän die kom
plizierten Probleme. 

Doch ist dem Autor das Meisterstück gelungen, trotz der Bedachtnahme auf die Bedürf
nisse der Lernenden auch den Praktikern und überdies sogar den wissenschaftlich am 
Markenrecht Interessierten wertvolle Auskünfte zu erteilen und sie zur Diskussion heraus
zufordern. Franceschelli ist in all seinen Arbeiten ein origineller Denker und eifriger 
Fechter. So tritt er überzeugt und vehement der von Vanzetti vertretenen These ent
gegen, daß die Marke ein Herkunftszeichen sei; sie habe nur die Ware oder Dienst
leistung zu individualisieren. Dies ist ja auch die mehrheitliche Ansicht der schweizeri
schen Markenrechtler. Ebenso eifrig hält Franceschelli an der dogmatischen These fest, 
daß das Markenrecht nicht ein Immaterialgüter-, sondern ein Monopolrecht sei; zu
gleich lehnt er auch den persönlichkeitsrechtlichen Charakter ab. Der Rezensent hat sich 
mit der monopolrechtlichen Konstruktion an anderer Stelle einläßlich beschäftigt und 
ihr widersprochen; hingegen stimmt er mit dem Autor im persönlichkeitsrechtlichen 
Überlegungsraum überein. 

Die Ausführungen über die Abtretung des Markenrechts zeigen die Übereinstimmung 
mit der geltenden schweizerisch en Regelung und deren großzügigen Handhabung in der 
Praxis. Die Markenlizenz kann nach Franceschelli unabhängig von der gleichzeitigen 
Zurverfügungstellung eines Unternehmensteils, also frei, eingeräumt werden. Wie es sich 
damit für das schweizerische Recht verhält, wurde noch nicht entschieden. Es ist zu 
hoffen, daß das kommende neue Markengesetz bald mit der praxiskonformen freien 
Übertragung auch diese Zweifel beseitigt. 

Da Franceschelli sich mit der Geschichte des gewerblichen Rechtsschutzes und Urhe
berrechts forschend beschäftigt hatte, fesselt der geschichtliche Rückblick auf die Ent
wicklung des Markenrechts auch jenen Leser, der vor allem Ausschau nach der heutigen 
Rechtslage hält. Ihm ist zudem die Literaturzusammenstellung wertvoll, die selbst frühe 
Werke einbezieht und das markenrechtliche Schrifttum aller Länder in seinen wichtigsten 
Vertretern nennt. 

Franceschellis Werk verdient die Beliebtheit, die es in 7 Jahren zu drei Auflagen hin
führte. Es vermag auch die schweizerischen Kommentare, Handbücher und Mono-
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graphien wegen seiner klaren und pointierten Darstellung und Stellungnahme zu er
gänzen. A. Trailer 

Pfenninger, Ernst: Schutz und Standort der Ausstattung im schweizerischen gewerb
lichen Rechtsschutz. Zürcher Beiträge zur Rechtswissenschaft. N.F., 
Heft 370. Schulthess Polygraphischer Verlag AG, Zürich 1971, S. 97, 
Fr. 20.- . 

Der Verfasser hebt mit Recht in der Einleitung die wichtige Rolle der Ausstattung 
einer Ware im W ettbewerb hervor. Er betont ferner, daß - im Gegensatz zum deutschen 
R echt - d er Schutz der Warenausstattung in d er Schweiz nicht gesetzlich geregelt, d. h. 
daß die Aussta ttung nicht unmittelbar a ls rechtlich qualifiziertes Schutzgut anerkannt 
ist. Der Schutz ist im UWG im Rahmen d er Verwechslungsgefahr zu su chen. 

Pfenninger wende t sich gegen eine zu weite Fassung d es Begriffes Ausstattung und 
schränkt seinen Inhalt auf die Warenausstattung ein, was der Klarheit dient. Die Aufgabe 
der Ausstattung als Warenkennzeichen ist knapp und klar dargestellt. 

Die Untersuchung des Autors über das Recht an der Aussta ttung kommt auch für das 
schweizerische R echt zum Ergebnis, daß ein dingliches R echt bestehe. Dies trifft in der 
Wirkung zu, da d er Berechtigte tatsächlich Geltungserklärungen über die Benutzung 
abgeben kann. Rechtlich steht ihm j edoch bloß d ie Abwehr im Rahmen des UWG gegen 
Verwechslungshandlungen zu und nicht ein gesetzlich verankertes R echt. Das hat zur 
Folge, daß d er Schutz nur im Rahmen d es G eschäftsbereiches und nicht auf dem gesam
ten schweizerischen T erritorium gewährt wird; dies ist einer der wesentlichen Unter
schiede zum Recht an d er Marke. 

D er Autor möchte auch außerhalb d es W e ttbew erbsverhältnisses, in dessen Bereich 
das Bundesgericht den Ausstattungsschutz zugesteht, eine Abwehr gegen die Benutzung 
gestatten, so z.B. d es Mercedessterns für Unterwäsche. Damit betritt er den Bereich d er 
berühmten Marke. Da das Bundesgericht le tz tere nicht als Schutzobjekt außerhalb d es 
M arken- und Persönlichkeitsrechts anerkannt hat , wird erst r echt nicht eine Praxis
änderung beim Ausstattungsschutz zu erreichen sein. Dieses Problem müßte im R ahmen 
eines allgemeinen Schutzes gegen die Ausbeutung der unternehmerischen Leistung 
gelöst werden. Pfenninger tritt der bundesgerichtlichen Praxis auch da rin entgegen, daß 
sie die ursprünglich vorhandene « Originalität» als Schutzvoraussetzung gelten läßt und 
nicht nur die erworbene Verkehrsgeltung. Die «Originalität » ist j edoch die lndividuali
sierungskraft, die j ede Marke, a lso das Warenzeichen , das a ls Beispiel dienen ka nn , 
b esitzen muß. Es wäre nicht zweckmä ßig, sich darin vom M arkenschutz zu entfernen. 
Einläßlich ist das Problem der Konkurrenz der Auss ta ttung mit der technisch b eding ten 
Form b eha ndelt, ebenso j ene mit der ästhetischen Form. 

D amit sind einige Diskussionsgrundlagen hervorgehoben. D er Autor hat a lle wichtigen 
Probleme b ehand elt und sie selbständig durchd acht. 

Im G egensatz zu B. BECCI-110 (D er kennzeichnungsrechtliche Schutz von W aren- und 
V erpackungsformen ) nimmt PFENNIN GER auch für die Zukunft das Nebeneinander
b es teh en von M arke und Ausstattung als \,Varenkennzeichen hin. B ecchias Vorschlag, die 
Form und Gestaltung der W are als Marke ein tragen zu lassen und damit d en Ausstat
tungsschutz im Markenrecht unterzubringen, würde jedoch vorzuziehen sein. A. Trailer 
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Schönherr, Fritz ( unter Mitarbeit von Iro Friedrich): Wettbewerbsrecht. Gesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb samt Durchführungsverordnungen, ,?,ugaben
gesetz, Rabattgesetz mit Anmerkungen und Entscheidungen. Manz.sehe Große 
Gesetzausgabe, 46. Band. Völlig umgearbeitete und ergänzte vierte Auf
lage. Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung. Wien 1971. 
8°. XXIV, 612 Seiten geb. DM 74.-. 

Gleich zu Beginn dieser Anzeige ist der schweizerische Leser darauf hinzuweisen, daß 
Schönherrs bekanntes Werk zwei wichtige Konkordanzregister auf S. XIII- XVII ent
hält: 

1. Die Gegenüberstellungen der Paragraphen des öUWG einerseits und des dUWG 
(eingeschlossen BGB und WZG) andererseits; ferner des dUWG einerseits und des 
öUWG (eingeschlossen AusvV, StG, UrhG) anderseits. 

2. Die Gegenüberstellungen des öUWG einerseits und des schwUWG (eingeschlossen 
MSchG, OR, StGB) anderseits, sowie des schwUWG einerseits und des öUWG (einge
schlossen AusvV, EO, MlchG, ZugG) anderseits. Ferner ist neben dem österreichischen 
das westdeutsche, schweizerische und tschechische Schrifttum herangezogen. 

Ein erster Teil (S.110) enthält die Rechtsquellen (UWG, Zugabengesetz, Rabatt
gesetz, Ausverkaufsverordnung), sowie weitere einschlägige Verordnungen. Der zitierten 
Regel folgen einige kommentierende Bemerkungen sowie umfangreiche Angaben über 
die Literatur. 

Der zweite, der Hauptteil (S.462), gibt 4700 Leitsätze der Entscheidungen öster
reichischer Gerichte wieder. Erfaßt sind auch Urteile aus den benachbarten Gebieten, 
insbesondere markenrechtliche zu den Fragen der Täuschungsfähigkeit, der Unter
scheidungskraft und Deskriptivität, der Warengleichartigkeit und der Verwechselbar
keit. 

Diese gerade unvorstellbare Fülle von Entscheidungen ist den einzelnen Paragraphen 
der hera ngezogenen R echtsquellen systematisch mit jeweils einem detaillierten Inhalts
register zugeordnet. 

Der Verfasser bemerkt zwar im Vorwort , daß das Buch kein Kommentar sei, indem er 
die eigene M einung zu d en Entscheidungen nicht sage und diese für sich selber sprechen 
lasse; damit werde die Gefahr vermieden, daß der Benützer Mühe habe, die Wiedergabe 
fremd er Meinungen und j ener des Autors auseinanderzuhalten . 

Die Auswahl und die systematische Ordnung ist j edoch trotz dieser Zurückhaltung 
eine wichtige, verdienst- und wertvolle wissenschaftliche Leistung. 

Infolge des oben erwähnten Konkordanzregisters bekommt auch der schweizerische 
Jurist ein reiches Material zur Anwendung des schweizerischen UWG und der damit ver
knüpften R echtsgebiete in die Hand. Er benötigt nicht nur autoritative Ansichten 
anderer Gerichte - di e schweizerischen Richter werden sich von ihnen nicht immer über
zeugen lassen - , sondern vor allem die Anregungen zum weiter ausholenden Durchdenken 
der Problem e. 

Wie nützlich das W erk auch dem markenrechtlichen Überlegen ist, beweisen nur 
schon die Angaben über die beschreibenden (6 S. und die verwechselbaren (26 S. ) 
Zeichen sowie über die Warengleichartigkeit (6 S. ) . 

Dieser neue Schönherr kommt somit auch dem schweizerischen Juristen höchst 
gelegen . Er ergänzt die Erfahrung im schweizerischen Rechtsraum durch seine reich 
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sprudelnde Auskunftsquelle, deren Wissensgehalt ohne langes Suchen dank der vorbild
lichen Systematik und dem gut durchgearbeiteten Sachregister erfaßt wird. A. Troller 

Arnold, Klaus P.: Das Recht am Unternehmen in der Rechtsprechung des Schweize
rischen Bundesgerichts und des deutschen Bundesgerichtshofes. Zürcher Beiträge zur 
Rechtswissenschaft. N.F. , Heft 374. Schulthess Polygraphischer Verlag 
AG, Zürich 1971, S. 113. Fr. 22 .-. 

Arnold stellt die schweizerische und die deutsche (BRD) R echtslage gegenüber. 
Er prüft, welchen Schutz die Unternehmensgüter auf d er Grundlage von ZGB Art. 28 

(persönlichkeitsrechtliche Basis) genießen und welcher Schutz ihnen im Rahmen des 
vom BGH im Hinblick auf§ 823 I BGB anerkannten Rechts am bestehenden Gewerbe
betrieb zukommt. Die Dar- und Gegenüberstellung der R echtsprechung ist aufschluß
reich und auch für den Praktiker wertvoll. 

Soweit das R echt einer physischen oder juristischen Person zur gewerblichen Betäti
gung (Boykott) im Streite liegt, bestehen gegen die Einreihung in den Persönlichkeits
schutz keine Bedenken. Die Verteidigung gegen die übrigen Angriffe, deren Abwehr das 
Marken- oder Wettbewerbsrecht ermöglicht, sollte hingegen nicht im persönlichkeits
rechtlichen Kreis erfaßt werden. Ein generelles subjektives R echt am Unternehmen, wie 
Arnold es annimmt, hätte die Befugnis des Unternehmers zum Inhalt, darüber zu 
bestimmen, was mit seinem Unternehmen a ls Ganzem (inklusive Kundschaft und Good
will) geschehen darf. 

Aber gerade diese Macht fehlt ihm, wei l der Wettbewerb das Unternehmen stets den 
Angriffen der Konkurrenten, die es legalerweise sogar vernichten können, aussetzt. 
Sowohl die schweizerischen wie die d eutschen Urteile lassen erkennen, daß nicht der 
Angriff als solcher, sondern nur d er gegen Treu und Glauben oder gegen die guten Sitten 
verstoßende, verpönt ist. Der Unternehmer hat also kein zum voraus wirkendes Abwehr
recht in der Hand, sondern nur die Möglichkeit, solche Eingriffe zurückzuweisen, die 
wegen ihrer besonderen Art rechtswidrig sind und nicht schon deswegen, wei l sie ohne 
Zustimmung des Inhabers d es Unternehmers erfolgen. Diese dogmatische Auseinander
setzung ist praktisch nicht so wichtig. K ein Unternehmer meint, er könne seinen Betrieb 
gegen Dritte in gleicher Weise abschirmen wie eine körperliche Sache oder eine paten
tier te Erfindung. 

Wir dürfen nicht übersehen, daß ZGB Art. 28 zuerst sehr weit a usgelegt wurde, daß 
aber seitdem das UWG als Spezialgesetz die Beziehungen der Konkurrenten regelt und 
die Marke und auch die Firma (diese zum T eil ) dem Immaterialgüterrecht zugezählt 
sind, die eigentliche Aufgabe von ZGB Art. 28, der Schutz d er Persönlichkeit selber und 
nicht ihrer abtrennbaren Güter, a ls Inhalt dieser Norm erkannt wird. 

Die klare Trennung der persönlichkeitsrechtlichen Sphäre von der wettbewcrbs- und 
immaterialgüterrechtlichen dient d er Klärung der Rechtslage. 

D er Rezensent weist aber darauf hin, daß Arnold für die Annahme eines subjektiven 
R echts sich auf prominente Autoren berufen kann. 

Es wäre schade, wenn seine Studie vor a llem rechts theoretisch und nicht in ihrem wert-
vollen praktischen Aussagegehalt erfaßt würde. A. Trailer 
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Ulmer, Eugen: Elektronische Datenbanken und Urheberrecht . Urheberrechtliche 
Abhandlungen des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales 
Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, München. Heft 12. C. H. Beck'sche 
Verlagsbuchhandlung, München 1971 , 64 Seiten DM 16.80. 
ULMER hat diese Studie als Gutachten im Auftrag d er UNESCO und der Weltorgani

sation für geistiges Eigentum zur rechtlichen Beurteilung der Einspeicherung und Rück
gewinnung geschützter Werke durch Computer-Anlagen verfaßt. 

Dimer kommt zum Ergebnis, daß di e Bestimmungen der Berner Übereinkunft 
(Stockholmer und Pariser Akt) «bis auf weiteres als geeignete Grundlage der internatio
nalen R egelung der Urheberrechtsfragen, die aus der Computer-Einspeicherung und 
Rückgewinnung geschützter W erke erwachsen » erscheinen. Er regt aber doch an, daß 
d en Werkberechtigten konventionsrechtlich das R echt gesichert werden soll , « die Aus
gabe auch dann zu bewilligen, wenn sie durch Wiedergabe auf Schirm oder Röhre» 
erfolge, wobei man «die Möglichkeit eines Ausbaus des droit moral im Auge behalten » 
müßte. 

Für die Schweiz ergibt sich aus der - wie immer - ULMERmeisterlichen Darstellung das 
wichtigste Ergebnis, daß die umfassende H errschaft des Urhebers über sein Werk, die 
ihm der schweizerische Vorentwurf des neuen Gesetzes ausdrücklich zugesteht, auch 
seine materiellen und ideellen Interessen im Zusammenhang mit der Computerspeiche
rung grundsätzlich ausreichend schützt. 

Ulmer breitet ein reiches Erfahrungsmaterial aus. Bis anhin wurden schöngeistige 
Bücher nur in Sonderfällen eingespeichert. Die Speicherung erfaßte vor allem Material 
aus dem Bereich der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, der Medizin, der Natur
wissenschaften und d er Mathematik. Ulmer teilt eher die Ansicht, daß die Computer
technik die Herausgabe von gedruckten Werken nicht beeinträchtigen werde. 

Aufschlußreich ist die Darstellung des Sachverhalts und der praktischen Anwendung 
d es Systems. Hingewiesen wird auf die hohen Kosten, die mit der Einspeicherung um
fangreichen Textmaterials verbunden sind und vorläufig noch eine gewisse Schranke für 
die Verwirklichung von umfassenden Full-Text- oder Abstracts-Systemen errichten. Das 
ULMERSCHE Gutachten ist für die Schweizer Juristen und Patentfachleute von hoher 
Aktualität, da am Juristentag im September in Davos die Computerprobleme von her
vorragenden ausländischen Spezia listen in Referaten behandelt werden, wobei eine 
Vorführung zur Diskussion überleiten wird. Die Lektüre von ULMERS Schrift wäre eine 
gute Vorbereitung. So wenn er über ein Projekt in der BRD berichtet: «Nach dem gegen
wärtig von der Projektgruppe in Aussicht genommenen !SR-Modell sollen alle Gesetze, 
Verordnungen und ausgewählte Verwaltungsvorschriften des Bundes und der Länder 
sowie die R echtssprechung etwa im Umfange der publizierten Gerichtsentscheidungen 
im Volltext erschlossen und eingespeichert werden . Die Erfassung der juristischen 
Literatur ist jedoch nur in Form bibliographischer Daten vorgesehen, die im Einzelfall 
durch Inhaltsverzeichnisse, Deskriptoren oder Kurzfassungen ergänzt werden sollen. 
Das System soll zirka 100000-200000 potentiellen Benützern über einige zehntausend 
Außenstationen zum T eil im Dialogbetrieb offenstehen und unbeschränkt zugänglich 
sein». «Die veranschlagten laufenden Kosten des Systems sollen sich nach den Ausgaben 
der Projektgruppe auf etwa 200-300 Millionen DM jährlich belaufen . Bis zur Realisie
rung auch nur von T eilen des Proj ekts dürften aber viele Jahre vergehen.» 

Wichtig ist auch der Hinweis auf «das derzeit wohl bedeutendste Projekt auf dem 
Gebiet technischer Arbeiten». Das Paris Union Commitee for International Cooperation 
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in Information Retrieval Among Patent Offices, das von der Weltorganisation für geisti
ges Eigentum getragen ist, und dem nahezu alle großen Patentämter der Welt angehören, 
« hat es sich u. a. zum Ziel gesetzt, die Patentdokumentation mit Hilfe von elektronischen 
Daten verarbeitungsanlagen zu automatisieren, zu vereinheitlichen und schwerpunkt
mäßig aufzugliedern». 

Aus dem Gutachten geht hervor, daß urheberrechtlich keine neuartigen Probleme zu 
lösen sind, daß aber die Frage nach der Zweckmäßigkeit nicht leicht zu beantworten ist. 

A. Troller 

Mayer-Mali, Th.: Das Bewußtsein der Sittenwidrigkeit. C. F. Müller, Karls
ruhe. S. 53, DM 9.-. 

Der Autor behandelt sein Thema im Hinblick auf die§§ 138, 817, 826 BGB und§ 1 
UWG. 

Die Leser d er Mitteilungen sind vor allem an den Aussagen zum Erfordernis des schuld
haften Handelns als Voraussetzung der wettbewerbsrechtlichen Klagen interessiert. 

D er M aßstab des Handels gegen die guten Sitten in§ 1 DUWG entspricht im wesent
lichen j enem des Verstoßes gegen Treu und Glauben in unserem UWG. Die Diskussion 
darüber, ob das objektive Zuwiderhandeln ausreiche, um nicht nur das Unterlassungs-, 
sondern auch das Schadenersatzbegehren zu begründen , berührt daher unmittelbar 
auch unsere Rechtslage. MAYER-NIALI möchte entgegen der Praxis des BGH die objek
tive R echtswidrigkeit nicht nur d en Unterlassungs-, sondern auch d en Schadenersatz
anspruch rechtfertigen lassen, weil § 1 UWG mehr d er Durchsetzung einer bestimmten 
Wettbewerbsordnung a ls der Reaktion auf subjektiv vorwerfbare Verstöße diene. 

Diese Begründung überzeugt j edoch nicht. Die Unterlassungsklage, d eren Erfolg 
vom Verschulden des Täters unabhä ng ig ist, dient der Durchsetzung der Wettbewerbs
ordnung. Die Schadenersatzklage hingegen geht ausschließlich die beiden Parteien an. 
Es besteht kein Grund, vom Grundsatz der Verschuldenshaftung abzuweichen und somit 
die in der schweizerischen Gerichtspraxis und Lehre a nerkannte unterschiedliche Be
handlung d er Unterlassungs- und der Schadenersatzbegehren aufzugeben. Dem Problem 
kommt praktisch nicht eine so große Bedeutung zu, weil nur in Ausnahmefällen bei Ver
stößen gegen das Wettbewerbsrecht das Verschulden zu verneinen ist. Dies gilt sowohl 
inbezug auf den konkre ten Sachverhalt als auch die Auffassung darüber, ob eine derar
tige Handlung gegen Treu und Glauben vers toße. A. Troller 

Mitteilung 

Protection des petites inventions 

La Commission du Graupe Suisse d e l'AIPPI, presidee par Me E. Martin-Archard, 
qui s'occupe de Ja protection des «petites inventions» es t convoquee pour le mardi 3 1 
octobre 1972, a 10 h eures, au restaurant «Zunfthaus zum Saffran » a Zurich. 
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La presentc etude traite l'un des problemes juridiques les plus delicats 
que pose le developpement de la technique des ordinateurs. II s'agit d'en
visager les differentes constructions juridiques, notamment edles qui res
sortissent a la propriete intellectuelle, permettant d'assurer la protec tion 
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des programmes d'ordinateurs en droit positif et en droit souhaitable. Le 
developpement approfondi d e ce probleme necessiterait les dimensions 
d 'une these. Aussi nous limiterons-nous a en donner un simple apen;u, 
sans meme essayer de trouver, ce qui serait deja une täche considerable, 
une definitionjuridique satisfaisante du programme d'ordinateurs. 

Par ailleurs, d 'autres problemes faisant actuellement l'obj et de maint 
article ne seront pas abordes, par exemple l'application du droit d 'auteur 
aux O:'.uvres r ealisees a l'aide d'un ordinateur ou le stockage et la recupera
tion par un ordinateur d'O:'.uvres protegees par un droit d'auteur. 

L'application de deux criteres limitatifs donne a la bibliographie qui 
suit son caractere succinct. D'une part, elle ne cite que des etudes relatives 
a la protection des programmes d'ordinateurs et ne sera clone pas utile a 
qui s'interesse aux questions laissees de c6te. D'autre part, elle est limitee 
a quelques pays, et encore n'indique-t-elle qu'une selection des ouvrages 
consultes, clont le nombre deja considerable s' accroit rapidement. On 
trouvera des bibliographies plus completes dans certains des articles cites. 

La protection des programmes d'ordinateurs sera envisagee d'abord 
sous l'angle du droit d'auteur, puis sous celui du droit des brevets d'inven
tion. Les autres types de protection pouvant entrer en consideration seront 
evoques ensuite, avant que ne soit presentee, en guise de conclusion, une 
eventuelle protection sui generis. La presente etude est redigee partielle
m ent en allemand et partiellem ent en frarn;ais, ce qui est le resulta t de la 
repartition des täches entre ses auteurs, qui esperent que le lecteur voudra 
bien leur pardonner de mettre ainsi a l'epreuve ses connaissances lin
guistiques. 
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1. Kapitel: 
Computerprngramme und Urheberrecht 

§ 1. Die Rechtslage im Ausland 

Vereinigte Staaten 

Die Frage der urheberrechtlichen Schutzfähigkeit von Computerpro
grammen ist in der Doktrin umstritten. Gerichtsentscheide, die zum 
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Problem Stellung nehmen, liegen keine vor. Das Copyright Office regi
striert seit einigen Jahren Computerprogramme als «books», gibt aber 
zu, daß der urheberrechtliche Schutz fraglich sei. Die Copyright-Eintra
gung ist zugelassen, weil das Office gemäß seiner Praxis in Zweifelsfällen 
zugunsten der Registrierung entscheidet. Die Eintragbarkeit von Pro
grammen ist zwar nicht als endgültige Entscheidung über den Urheber
rechtsschutz aufzufassen, sie wird aber von vielen als bedeutsame Vorent
scheidung einer auf dem Urheberrechtsgebiet mit besonderer Sachkennt
nis ausgestatteten Verwaltungsinstanz angesehen. Die definitive Entschei
dung liegt selbstverständlich bei den Gerichten. 

Großbritannien 

Anläßlich einer Konferenz, die auf Initiative der British Computer 
Society 1969 in Brighton abgehalten wurde, sprach man sich für die 
Ausdehnung des Urheberrechtsschutzes auf die Computerprogramme aus. 
Die Ansichten der Sachverständigen gehen in dieser Frage aber ausein
ander. Gerichtsentscheide fehlen. 

Frankreich 

Es sind uns keine wissenschaftlichen Abhandlungen bekannt, die sich 
mit dem Problem des Urheberrechtsschutzes von Programmen auseinan
dersetzen. Richterliche Entscheide auf diesem Gebiet liegen keine vor. 

Deutschland 

Die deutsche Rechtswissenschaft, die sich intensiv mit der urheberrecht
lichen Frage des Programmschutzes befaßt, spricht sich überwiegend für 
den Urheberrechtsschutz aus. Die Begründung kann - unter besonderer 
Berücksichtigung der Auffassung Ulmers - wie folgt zusammengefaßt 
werden: 

- Der Urheberrechtsschutz ist bei wissenschaftlichen Werken nicht nur 
auf die individuelle Darstellungsweise (Form) beschränkt, sondern er um
faßt auch inhaltliche Elemente, sofern sie das Ergebnis individueller gei
stiger Arbeit sind. Erkenntnisse, Forschungsergebnisse, Ideen bleiben im 
Interesse des wissenschaftlichen Fortschritts in ihrem Sinngehalt frei. Im 
übrigen ist auch im Bereich der Wissenschaft lediglich die rein mechanische 
und schablonenhafte Tätigkeit schutzlos. Gleiches gilt für die Computer
programme. Die entscheidende Frage ist hier, ob eine Vielheit von Pro
grammierern, die die gleiche Aufgabe zu lösen haben, im wesentlichen 
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zum gleichen Programm gelangen. Umfragen bei Computerfachleuten 
haben nun ergeben, daß bei der Programmgestaltung in der Regel ge
nügend Spielraum für individuelles Schaffen vorhanden ist, das den ur
heberrechtlichen Schutz begründen kann. Nur bei kleinen und kleinsten 
Programmen ist die Möglichkeit gegeben, daß die von einer Anzahl von 
Programmierern für dieselbe Aufgabe ausgearbeiteten Programme über
einstimmen. 

Zu beachten ist zudem, daß nach der R echtsprechung für die Schutz
gewährung an das Maß der geistigen Leistung keine besonders hohen 
Anforderungen gestellt werden. 

- Für die Schützbarkeit muß das Programm neben der Individualität 
noch eine andere Voraussetzung erfüllen : es hat einer vom Urheberrechts
gesetz aufgezählten ,verkkategorie anzugehören. Bei dieser Prüfung er
geben sich vom Ausdrucksmittel her keine besonderen Schwierigkeiten, 
das Programm in die Kategorie der Sprachwerke einzuordnen; denn es 
ist urheberrechtlich unerheblich, ob die körperliche Festlegung eines 
Werkes von den Sinnen unmittelbar wahrgenommen werden kann, oder 
ob die Wahrnehmung nur mit Hilfe technischer Geräte möglich ist (z .B. 
bei Programmen, die auf Magnetbändern enthalten sind). Bedeutungslos 
ist auch, ob die für die Darstellung des Werkes verwendeten Zeichen nur 
von j enen Personen gedeutet werden können, die entsprechende Fach
kenntnisse besitzen. 

Auch in Deutschland haben sich die Gerichte bisher nicht über den 
Urheberrechtsschutz von Computerprogrammen geäußert. 

Österreich 

In Österreich tritt Dittrich für die urheberrechtliche Schutzfähigkeit 
der Programme ein. Er gelangt im wesentlichen zu den gleichen Schlüssen 
wie die deutsche Lehre. · Gerichtsentscheide auf diesem Gebiet gibt es 
keine. 

§ 2. Die Rechtslage in der Schweiz 

Bei uns wird der urheberrechtliche Schutz der Computerprogramme 
in der Doktrin abgelehnt. 

Es wird einmal geltend gemacht, daß die Programme aus einer Summe 
von Anweisungen (Befehlen) an den Computer bestünden und daß nach 
einem anerkannten urheberrechtlichen Grundsatz Anweisungen immer 
schutzlos seien. Selbst wenn es sich um ungezählte und detaillierteste An-
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weisungen handle, die den vom Urheberrecht geforderten Grad an Indi
vidualität aufweisen würden, seien sie dessen ungeachtet nicht geschützt. 

Zum andern wird darauf hingewiesen, daß der Programmierer bei 
jeder Entscheidung, die er zu treffen habe, die zweckmäßigste wähle. 
Seine Tätigkeit sei derart auf den erstrebten Zweck ausgerichtet, daß ein 
individuelles Gestalten ausgeschlossen sei. Es könne also nicht gesagt wer
den, daß nur dieser eine Programmierer das Programm gerade so gestalte. 

(TROLLER lehnt zudem den Urheberschutz von Programmen auch aus 
philosophisch-ontologischen Gründen ab, vgl. vor allem « Urheberrecht 
und Ontologie», Ufita, Bd. 50, 1967, S. 385 ff; Sidler schließt sich weit
gehend den Argumenten Trollers an.) 

Dem umgangssprachlich formulierten Programm wird für den \Vort
laut, den grafisch-schematischen Darstellungen eines Programms für die 
Art und Weise des Darstellens (Form) die urheberrechtliche Schutz
fähigkeit nicht abgesprochen 1 . Das weist insbesondere darauf hin, daß 
nach der schweizerischen Rechtslehre - im Gegensatz zu der deutschen 
Lehre und der Auffassung unseres Bundesgerichtes - der Urheberrechts
schutz vor allem auf der Formgebung beruht. Das Bundesgericht verlangt 
als Schutzvoraussetzung eine originelle wissenschaftlich-technische Lei
stung 2 oder es stellt auf den Arbeitsaufwand ab 3 • 

Auch in der Schweiz liegen keine Gerichtsentscheide vor, die sich mit 
dem urheberrechtlichen Schutz von Programmen befassen. 

§ 3. Internationales Recht 

\Veder die Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur 
und Kunst noch das Welturheberrechtsabkommen, die 1971 in Paris einer 
Revision unterzogen wurden, enthalten Bestimmungen über den Rechts
schutz von Computerprogrammen. 

§ 4. Ist der Urheberrechtsschutz zweckmäßig? 

Kann man sich aufgrund der divergierenden Lehrmeinungen vielleicht 
nicht eindeutig für oder gegen den Urheberrechtsschutz von Programmen 
aussprechen (persönlich schließen wir uns der schweizerischen Doktrin an), 
so dürfen praktische Überlegungen eine Entscheidung erleichtern. Es ist 

1 Vgl. vor allem KUMMER, op. cit. , S.203 . 
2 BGE 64 II 162. 
3 BGE 59 II 401; in diesem Fall werden die V ermessungsarbeiten für einen Stadtplan 

als urheberrechtlich relevant hingeste ll t. 



- 109-

die Frage zu stellen, ob ein solcher Schutz eine zweckmäßige, praktikable 
Lösung darstellt. 

Gegen einen Urheberrechtsschutz sprechen folgende praktische Schwie
rigkeiten und Nach teile : 

- Es ist unter Umständen äußerst schwierig zu entscheiden, ob ein Pro
gramm originell und damit urheberrechtlich geschützt ist oder ob es die 
Voraussetzung der Originalität nicht erfüllt und dadurch schutzlos bleibt. 
Zudem wird der Begriff der Originalität nicht in allen Ländern gleich 
aufgefaßt. 

- Als Indiz für die Problematik des urheberrechtlichen Schutzes wird 
angesehen, daß sich der Urheber eines Programms in vielen Fällen nicht 
identifizieren läßt, da die meisten Programme das R esultat der Zusammen
arbeit einer ganzen Anzahl von Fachleuten sind. 

- Die übliche Dauer des Urheberrechtsschutzes erscheint für Computer
programme zu lang (bei uns 50 Jahre nach dem Tode des Urhebers) . 
Zudem könnte durch Bearbeitung der Schutz beliebig verlängert werden. 
Selbst die interessierten Kreise sprechen sich gegen eine derart lange 
Schutzfrist aus . 

- Das Urheberrecht würde nur Schutz gegen das Kopieren, das Bear
beiten und das Inverkehrbringen der Programme gewähren. Obschon beim 
heutigen Stand der Computertechnik die Speicherung des Programms in 
der Maschine rechtlich als V ervielfältigung gilt, soll sich der von den 
interessierten Kreisen angestrebte Schutz aber auch auf die Benutzung 
des Programms, die keine Vervielfältigung darstellt, beziehen; denn die 
zukünftige technische Entwicklung könne nicht vorausgesehen werden. 

Zudem würde auch das Prinzip, das der Lösung einer Aufgabe zugrunde 
liegt, vom Urheberrechtsschutz nicht erfaßt; ebenfalls die R egeln, die sich 
aus dem Programm herauslesen lassen, wären urheberrechtlich schutzlos. 

Soweit die praktischen Bedenken gegen einen Urheberrechtsschutz. 
Daß für den Erwerb des Urheberrechts keine Formalitäten, wie Regi

strierung, Hinterlegung usw., erforderlich sind ( abgesehen von gewissen 
Formerfordernissen, die von den nur dem w·elturheberreehtsabkommen 
angehörenden Staa ten verlangt werden können) und der Schutz unmittel
bar mit der Entstehung des Werkes einsetzt, mag für diese Art des Schutzes 
sprechen. 

Aus diesen Überlegungen dürfte aber hervorgehen, daß das Urheber
recht für den Schutz der Computerprogramme nicht herangezogen wer
den sollte. 
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Chapitre 2: 
Programmes d'ordinateurs et droit des hrevets 

§ 1. Droit etranger 

Aux Etats-Unis, apres une longue controverse, la Cour supreme a re
ccmment eu l 'occasion de se prononcer sur le probleme de la brevetabilite 
des programmes. Dans sa decision, que les auteurs de la presente etude 
n'ont malheureusement pas eu la possibilite de lire, elle a nie que les pro
grammes puissent faire l'objet de brevets, en s' appuyant sur le principe 
qu'on ne saurait breveter une idee1 . 

En Grande-Bretagne, Ja jurisprudence semble pencher actuellement du 
cote de la brevetabilite des programmes 2 • Pour l'avenir, en revanche, le 
rapport Banks sur la reforme du droit britannique des brevets recommande 
que les programmcs ne soient pas brevetables. 

En Allemagne, la doctrine es t opposee a la brevetabilite des programmes. 

En France, la loi exclut expressement les programmes de la protection 
par les brevets. 

Aux Pays-Bas et en Autriche, la jurisprudence s'est prononcee contre Ja 
brcveta biJi te des programmes 3• 

En URSS, les programmes sont proteges par Je droit commun. 

En conclusion, la tendance generale est que les programmes d 'ordina
teurs ne sont pas ou ne doivent pas etre proteges par des brevets d ' invention. 

§ 2. Droit suisse 

Dans un arret du 12 decembre 1972 clont on peut esperer que les consi
derants seront publies, le Tribunal federal s' est prononce contre la bre
vetabilite des programmes d'ordinateurs. Selon sa jurisprudence constante, 

1 Decision de Ja Cour supreme dans l'a ffaire «Benson and Tabbot»: voir «Le M onde» 
du 24. 11. 1972, p. 8. Voir aussi GR UR Irrt. 1969, p. 395, 1970, p. 52 et 1972, p. 128. 

2 Decision d u Comptroller General du 25. 11. 1965 dans l'affaire « Slee a nd H arris's 
Application» (GR U R Int. 1967, p. 276) ; decisions du Patent Appeal Tribunal du 
27.2.1968 dans l'affaire «Badger Company Inc.'s Application » (GRUR Irrt. 1970, 
p.320) et du 23.10.1 969 dans l'affaire «Gevers' Application » (GR U R lnt. 1970, 
p.322) . 

3 Decisions de Ja Section des recours de l'O ctrooirad des 21.11.1 969 et 16.12.1970 
(GRUR 1971 , p.335) ; decision de Ja Section des recours de !'Office autrichien des 
brevets du 29.10.1970 (GRUR Int. 1971 , p.337). 
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le droit des brevets ne protege pas les directives s'adressant a l'esprit de 
l'homme et clont l'application n'aboutit pas a un effet technique directe
m ent utilisable1 . II s'agit la d'un principe fondamental du droit suisse des 
brevets: pour qu'elle soit brevetable, il faut qu'une invention appartienne 
au domaine de la technique, c'est-a-dire que des forces naturelles doivent 
etre utilisees pour obtenir un effe t technique. C'est parce que cette condi
tion fait defaut dans le cas des programmes d'ordinateurs que le Bureau 
federal de la propriete intellectuelle a rej ete en 1968 une demande 
de brevet qui portait sur une invention relative a l'etablissement d'un 
programme pour une machine a calculer 2

• De meme, une revcndication 
de procede de fonctionnement d'un ordinateur est tenue pour inacceptable 
par le Bureau lorsqu'elle equivaut a demander la protection d'un pro
gramme. 

§ 3. Droit international 

Ni la Convention de Paris ni celle, non entree en vigueur, de Strasbourg 
sur l'unification de certains elements du droit des brevets d'invention ne 
reglent le statutjuridiquc des programmes d'ordinateurs. 

Le T raite de cooperation en matiere de brevets (PCT), conclu en 1970 
mais non encore entre en vigueur, prevoit que l'administration chargee 
de la recherchc internationale (ou de l' examen preliminaire international) 
n' est pas obligee de proceder a la recherche ( Oll a l' examen preliminaire) 
a l'egard des demandes de brevet portant sur des programmes d'ordina
teurs, dans la mesure ou elle n' es t pas outill ee pour proceder a une recherche 
de l'etat de la technique (ou a un examen preliminaire) au sujet de tels 
programmes [articles 17 .2) a)i ) et 34.4)a)i) combines avec !es regles 39 
et 67]. II est vrai qu'il ne s'agit pas Ja de dispositions de droit materiel, Je 
PCT n'instituant que des regles de procedure. Cependant, on peut y voir 
un indice que Ja protection des programmcs d'ordinateurs par le droit des 
brevcts n'est pas admise d'une maniere generale . 

Le projet de Convention instituant un systeme curopeen de delivrance 
de brevets prevoit que ne sont pas des inventions brevetables « !es plans, 
principes et m ethodes dans l'exercice d'activites purement intellectuelles, 
en matiere de j eu ou dans le domaine des activites economiques, ainsi que 
les programmes d'ordinateurs» [article 50.2)c)]. II est interessant de 

1 Arrets du T ribunal federal du 14.6.1968 (FBDM 1968 I 52 ) et du 11. 11. 1969 (ATF 
95 I 579; FBDM 1970 I 16). 

2 Decision du Bureau federal de la propriete intellectuelle du 3.9.1968 (FBDM 1968 
I 53). 
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constater que cette disposition rapproche les programmes d' ordinatcurs 
d' « inventions » destinees a des applications depourvues de tou t caractere 
technique, les jeux par exemple. 

On peut admettre que le droit international le plus recent, non encore 
en vigueur ou a l' etat de proj et il es t vrai, manifeste la meme tendance gue 
les droits nationaux, a savoir que les programmes d' ordinateurs ne sont 
pas ou ne doivent pas etre proteges par des brevets d'invention. 

§ 4. Droit desirable 

L a protection d es programmes d'ordina teurs par le droit des brevets se 
heurte a des difficultes de trois ordres . 

T out d' abord, pour pouvoir etrc brevetee, une invention doit appartenir 
au domaine de la technique, c'est-a-dire mettre enjeu des forces naturelles. 
Or, d ans tous les pays ou les programmes sont exclus de la protection par 
brevet, c'es t en vertu de ce principe fondamental. 

Ensuite, il est tres difficile de determiner en pratique si un programme 
d'ordinateurs repond ou ne repond pas a deux d es conditions essentielles 
de l'octroi d 'un brevet valable, a savoir que l'invention doit etre nouvellc 
et doit etre fondee sur une idee creatrice. Bien plus, a supposer meme quc 
l'on aboutisse a une reponse clajre sur ce point , une telle demarche de
boucherait m algre tout sur un resulta t insa tisfaisant. Les milieux interesses 
souhaitent en effet une protection generalisee de tous les programmes, 
qu'ils soient ou non nouveaux et inventifs au sens du droit des brevets, 
parce que les investissements financiers et intellectuels sont importan ts 
dans tous les cas . Les criteres de la nouveaute et de l'idee creatrice sont 
clone remis en question dans ce domaine. Au fond, les programmes devrai
ent etre proteges meme s'ils ne constituent pas des « inventions », car il 
s'agit toujours de prestations hautement qualifiees. A notre avis, c'est un 
argument decisif contre Ja protection par Je droit des brevets. 

Enfin, la duree de protection consacrec par le droit des brevets est trop 
longue de l' avis des miJieux interesses, pour qui il n 'est pas souhaitabJe que 
Je titulaire d'un brevet puisse freiner ou meme bloquer pendant quinze a 
vingt ans l'evolution de Ja technique des programmes. Une duree de 
protection de cinq a dix ans serait suffisante dans cette optique. 

En revanche, l' etendue de la protection offcrte par Je droit des brevets 
parait satisfaisante. Le tituJaire d 'un brevet est en effet protege avant tout 
contre l'utiJisation illicite de son invention. Or les miJieux interesses 
souhaitent precisement etre proteges contre l'utilisation illicite des pro
grammes. 
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Comparaison faite entre les avantages et les inconvenients d'une pro
tection des programmes par le droit des brevets, les inconvenients l' cmpor
tent selon nous largement sur les avantages. Il faut en consequence chercher 
une autre solution en droit desirable. 

Chapitre 3: 
Programmes d'ordinateurs et autres types de protection 

§ 1. Modeles d'utilite 

La protection d es programmes d'ordinateurs par le biais du droit des 
modeles d'utilite, proposee par l'URSS, se heurte a d 'insurmontables 
obstacles sur le plan international. Certains Etats, clont l' Allemagne, ne 
pourraient pas appliquer leur legislation sur les modeles d'utilite a la 
majeure partie des programmes. D'autres pays, comme la Suisse, ne con
naissent pas de protection speciale des modeles d'utilite. 

§ 2. Utilisation deloyale 

Dans ce systeme, le programme n'est pas protege en soi, mais l'ayant 
droit a la faculte d'agir contre certains actes, surtout contre la copie 
servile du programme ou l'utilisation de cette copie par un tiers qui sait 
qu'elle a ete faite sans autorisation. 

La protection des programmes d'ordinateurs ne semble possible sur 
une base de ce genre ni aux Etats-Unis, pour des raisons d'ordre constitu
tionnel, ni en Allemagne, a cause de certains developpements du droit 
de la concurrence deloyale. 

En revanche, rien ne s'oppose a priori a ce qu'une certaine protec tion 
existe en Suisse sur la base de la loi sur la concurrence deloyale (LCD). 
Il faut cependant bien se rendre compte que cette solution n 'es t peut-etre 
pas tres efficace en pratique. En effet, comme la simple imitation n 'est 
probablement pas reprimee par la LCD, le lese devra apporter Ja preuve, 
ce qui sera tres difficile, que la partie adverse a copie son progra mme et ne 
l'a pas seulement imite1 . U n autre inconvenient est que la protection 
fondee sur Ja LCD n' est pas limitee dans le temps. 

De toute m aniere, une solution inacccptable pour des pays comme les 
Etats-Unis et l'Allem agne a peu de chances de s'imposer sur le plan inter
national et doit des lors etre abandonnee en droit desirable. 

1 Cf. SmLER, op . cit. , p. 73. 
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§ 3. Droit des contrats 

Proteger les programmes par le biais de dispositions relevant du droit 
des contrats serait insuffisant, bien que cette solution soit prönee en Grande
Bretagne. En effet, le lese ne pourrait agir que contre une personne liee 
avec lui par contrat, alors qu'il ne pourrait pas attaquer le tiers qui aurait 
accede au programme par l'intermediaire dudit cocontractant. 

§ 4. Secrets commerciaux 

Comme la precedente, cette solution, qui s'appuierait en Suisse sur la 
LCD, est preconisee en Grande-Bretagne, mais eile est rej etee aux Etats
Unis a cause de la jurisprudence americaine. De toute far;on, son incon
venient majeur est qu'il y a protection seulement si le programme reste 
secret, ce qui n'est guere l'objectif des interesses. 

Conclusion: 
Protection sui generis ? 

L es differentes solutions examinees ci-dessus se revelant toutes inade
quates, on en vient a se demander si la protection des programmes d'ordi
nateurs, dans la mesure ou elle s' avere necessaire, ne doit pas etre assuree 
par des dispositions legales specifiques, tant sur le plan national qu 'au 
niveau international. II en resulterait l'inconvenient d 'un morcellement 
accru de la propriete intellectuelle, mais on ne voit pas d'autre solution 
compatible avec une protection efficace des programmcs d'ordinateurs. 

L' adoption d'une protection sui generis aurait le grand avantage de 
satisfaire de la meilleure far;on aux besoins de la pratique. On partirait 
d 'une definition du programme d 'ordina teurs permettant de delimiter 
avec le maximum de precision l'obj et de la protection. On choisirait en
suite !es sujets de la protection, qui seraient soit les createurs des pro
grammes soit !es p ersonnes qui ordonnent, commandent ou contrölent le 
developpement de ces derniers. Le contenu de la protection, visant proba
blement l'utilisation des programm es plutöt que leur reproduction, devrait 
etre defini d'une maniere assez !a rge pour couvrir les developpements 
futurs de la technique. Enfin, la duree de Ja protection serai t relativement 
cour te, en tout cas moins longu c que !es durees consacrees par le droit d es 
brevets et surtout le droit d'auteur. 



Bronzeabguß ausschließlich zu eigenem, 
privatem Gebrauch? (Art. 22/42 URG) 

RICHARD FRANK, KILCHBERG ZH 

1. Der Tatbestand 

Beim Obergericht des Kantons Zürich wurde ein urheberrechtlicher 
Streit anhängig gemacht, der nicht zur materiellen Entscheidung kam, 
der jedoch interessante, für die Gesetzesauslegung bedeutsame Aspekte 
aufwies. 

D er Bildhauer X. schenkte im J ahr 1971 dem mit ihm befreundeten 
Ehepaar Y., d. h. genau genommen der Frau Y. , welche dieses Kunstwerk 
ins Herz geschlossen ha tte, eine Gipsplastik, eine Mädchenfigur. Er schlug 
Frau Y. im Hinblick auf die Verletzlichkeit der Statue die Erstellung 
eines Bronzeabgusses vor. Sie gab einer Kunstgießerei den entsprechenden 
Auftrag, und nach Fertigstellung und Ablieferung des Bronzeabgusses er
fuhren die Erben des Bildhauers Z ., dessen Werk die Mädchenfigur war, 
hievon. Sie erhoben Klage gegen das Ehepaar Y. mit dem Begehren, die 
Bronzefigur sei vom Gericht einzuziehen und auf K osten der Beklagten 
zu zerstören. Sie beriefen sich auf ihre Urheberrechte als Erben des 
Schöpfers der Figur und mach ten geltend, der Bronzeabguß sei ohne ihre 
Einwilligung herges tellt worden. Die Beklagten stellten sich auf den 
Standpunkt, ihr Vorgehen sei rechtmäßig gewesen. Z . habe anfangs der 
zwanziger J ahre die Gipsstatue seinem Künstlerfreund X. im Austausch 
gegen einen von diesem geschaffenen Torso geschenkt, und zwar unter 
Übertragung des Wiedergaberechts. X. habe sie ihnen weiterverschenkt 
und ihnen den Bronzeabguß vorgeschlagen . Eventu ell beriefen sich die 
Eheleu te Y. auf Art . 22 URG, d. h. sie nahmen für sich in Anspruch, den 
Bronzeabguß ausschließlich zu eigenem, privatem Gebrauch in Auftrag 
gegeben zu haben. 

Dieser Einwand sei Gegenstand der nachfolgenden Betrachtungen, zu
mal den Beklagten der Nachweis ihrer Behauptung, X. sei das Wieder-
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gaberecht zugestanden, nicht gelang. Dementsprechend ist nach der R egel 
des Art. 9 URG davon auszugehen, Z . habe X. lediglich den (weiter über
tragbaren) Besitz und das Eigentum an dem geschenkten \Verkexemplar , 
d . h . an der Gipsplas tik, übertragen. In die Betrachtung einzubeziehen ist 
sodann die Berufung der Beklagten auf ihren guten Glauben in dem Sinne, 
sie seien sich nach den gesamten Umständen einer allfälligen Unzulässig
keit der Vervielfältigung nicht bewußt gewesen. Bei alledem darf, be
st ä tigt durch fachkundige Würdigungen, vorausgesetzt werden, es habe 
sich bei der für den Bronzeabguß verwendeten Gestalt um ein urheber
rechtliches \Verk im Sinne des Art. l URG gehandelt, verstanden als 
Offenbarung eines eigenständigen, schöpferischen Gedankens (hiezu SJZ 
1971 S. 277 Nr.126 und 1972 S.202 Nr.84 mit Hinweisen). 

2. Die Person des Verletzers 

Es erhebt sich die Frage, ob in einem solchen Fall angeblich unerlaubter 
Wiedergabe der Gießer oder der Auftraggeber mit der Klage in Anspruch 
zu nehmen sei. Das geschützte Urheberrecht besteht nach Art. 12 Abs. 1 
Ziff. l URG im ausschließlichen R echt, das Werk durch irgendein Ver
fahren wied erzugeben. Gemäß Art. 42 Ziff. 1 lit. a URG scheint sich der 
zivilrechtliche V erfolgungsanspruch gegen den unmittelbaren Verletzer, 
den Gießer, zu richten, sofern man ihn nicht im Sinne des Art. 50 OR, der 
hier gestützt auf Art. 44 URG zur Anwendung gelangen kann, als bloßen 
Gehilfen betrachtet, der nach dieser Bestimmung freilich solidarisch mit 
dem Auftraggeber haftet. Im V erhältnis zu diesem fällt bei ihm in Be
tracht, daß er die vViedergabe des Werkes zu fremdem Nutzen besorgte 
und daß er mit der Wiedergabe keinerlei urheberrechtliche Absichten 
verfolgte, was ihn allerdings von der H aftbarkeit für den obj ektiven Ver
letzungstatbestand nicht zu entlasten vermag. Demgegenüber ging es der 
Auftraggeberin vorab und im wesentlichen darum, sich mit der Wieder
gabe den dau ernden Genuß des Werkes zu sichern. Sie ist es denn auch in 
erster Linie, die sich, nach erfolgter Ablieferung des Bronzeabgusses, im 
Prozeß gegen den V orwurf unerlaubter Wiedergabe und gegen das Be
gehren auf Zerstörung des Bronzeabgusses muß zur v\Tehr se tzen können . 
J edenfalls trifft sie der V orwurf der Anstiftung im Sinne des Art. 50 0 R. 
Mit Bezug auf sie als Auftraggeberin ist die Passivlegitimation als mit 
dem Gießer solidarisch H aftende gegeben, ob man nun diesen als eigent
lichen Verletzer in der Bedeutung des H aupttä ters oder a ls Gehilfen be
trachtet. 
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Sind beim Ehemann Y. keine dieser Teilnahmeformen nachgewiesen, 
so ist er für die behauptete unerlaubte \Verkwiedergabe auch nicht haftbar. 
Ein Anspruch gegen ihn, wie auch gegen Frau Y., läßt sich jedoch aus 
Art. 12 Abs. 1 Ziff. 2 sowie aus Art. 42 Ziff. 1 lit. b und Ziff. 2 und 3 URG 
herleiten, wonach zivilrechtlich verfolgbar ist, wer unter Verletzung des 
Urheberrechts ein \Verkexemplar in Verkehr bzw. an die Öffentlichkeit 
bringt. Hierauf wird im folgenden noch näher einzutreten sein. 

3. AusschJießlich zu eigenem, privatem Gebrauch? 

Es drängen sich schon nach dem Wortlaut des Art. 22 URG Zweifel 
auf, ob diese Ausnahmebestimmung auf den vorliegenden Fall überhaupt 
Anwendung finden kann, hat doch weder die Bestellerin den Guß ange
fertigt noch die Gießerei den Abguß zu eigenem Gebrauch hergestellt. 
Nach den Materialien war es auch die Meinung des Gesetzgebers, daß 
nur die Wiedergabe zu eigenem Gebrauch erlaubt sei (BBl 1918 III S.628; 
Sten. Bull. Ständerat 1920 S. 409, des Nationalrats 1922 S. 291). Zu dieser 
Auslegung hat sich sodann Harald PLüss in seiner Berner Dissertation 
«Die freien Werknutzungen im Urheberrecht der Schweiz und Deutsch
lands» ( 1952) S. 5 bekannt, und in verschiedenen Zusammenhängen 
wiederholt TROLLER («Photokopie, Mikrokopie und privater Gebrauch» 
in Schweizerische Mitteilungen 1953 S. 171; «Das Urheberrecht der 
Dozenten an ihren Vorlesungen» in SJZ 1960 S. 201; Immaterialgüter
recht II, 2. Aufl. S. 794, je mit Hinweisen), daß der private Werknutzer die 
·wiedergabe selber vorzunehmen habe und nicht Dritte damit beauftragen 
dürfe. Die gleiche Auffassung vertritt, unter Bezugnahme auf den franzö
sischen Text der Bestimmung, MöHRING in seinem Referat « Über die 
Vervielfältigung von Werken der Literatur und Tonkunst zum privaten 
Gebrauch» in GRUR (Internat. Teil, 1963, S.593), und in die nämliche 
Richtung weisen die Ausführungen CoNSTANTINS zum deutschen Recht 
(«Die Vervielfältigung zu persönlichem Gebrauch im neuen Urheber
rechtsgesetz», GRUR 1970, S. 17 /18). 

Diese strenge Bindung an den Wortlaut des Gesetzes ist auch unter dem 
Gesichtspunkt gerechtfertigt, daß es sich beim Abguß um ein Werk
exemplar handelt, das selbst der Urheber mangels der notwendigen tech
nischen Kenntnisse und Mittel nicht eigenhändig herzustellen vermöchte. 
Das Entscheidende liegt darin, daß es dem Urheber selber dank seiner 
umfassenden Ausschließlichkeitsrechtc freisteht, das \,V erk einem Fach
mann zur zweckbedingten \Viedergabe in bestimmten Exemplaren zu 
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überlassen, während es nichtberechtigten Dritten grundsätzlich unter
sagt ist, das W erk in irgendeiner Form wiederzugeben, es sei denn eben 
zum Zwecke eigenen privaten Gebrauchs ohne Gewinnabsicht. Diese 
unterschiedliche R echtsstellung schließt das H ers tellenlassen zu solchem 
Zwecke aus. 

Es kommen in Anwendung des Art. 22 URG die Bedenken hinzu, ob 
und inwieweit ein Werkexemplar dieser Art überhaupt privatem Ge
brauch dienen könne. Die Beklagten haben im erwähnten Fall keine Aus
führungen über den Standort des Bronzeabgusses gemacht, so daß davon 
ausgegangen werden muß, sie sei in ihren W ohnräumen aufgestellt wor
den. Die Abgrenzung zwischen öffentlich und privat ist in diesem Zu
sammenhang in gleicher ·weise wie bei der Auslegung d es Art. 22 URG 
vorzunehmen, da es nach Art. 42 URG für die Verfolgbarkeit genügt, ein 
W erkexemplar unter Verletzung des Urheberrechts « in V erkehr zu brin
gen» (Ziff. l lit. b ) bzw. «in anderer Weise an die Öffentlichkeit zu brin
gen» (Ziff.3 ). Gilt dies sogar für Exemplare einer nach Art.22 URG zu
lässigen W"iedergabe (Ziffer 3), so müssen j ene Voraussetzungen erst recht 
im Falle eines widerrechtlich hergestellten Werkexemplars genügen. 
Art. 42 Ziff. 2 URG nennt ausdrücklich die öffentliche Vorführung. 

Wohl treffen diese Umschreibungen nach ihrem Wortlaut, wenigstens 
zum T eil, eher auf den Gebrauch von W erken anderer Art zu, doch ist 
nach dem Grundgedanken dieser Bestimmungen nicht einzusehen, wes
halb nicht auch für ein solches der bildenden Kunst, wovon in Art. 1 Abs . 2 
URG ausdrücklich die Rede ist, der gleiche Schutz wie etwa für ein litera
risches oder musikalisches W erk sollte beansprucht werden können. Fes t
zuhalten ist freilich, daß der « Gebrauch» oder die «Verwendung» einer 
Plastik na turgemäß darin besteht, sich durch deren Aufstellen und Be
trachten einen Kunstgenuß zu vermitteln. Privater, persönlicher Ge
brauch einer Statue in diesem Sinne läßt sich denn auch angesichts ihrer 
Form und Größe nur dadurch erreichen, daß sie, durch Einschließung in 
einem bestimmten R aum oder Schrank, den Blicken Dritter entzogen 
wird. Es handelt sich hier um einen anderen Sachverhalt als den in einem 
Entscheid d es zürcherischen Obergerichts vom 16.Juni 1967 beurteilten, 
bei welchem es um die Aufführung geschützter Musik in einem Klub und 
im besonderen um die Frage ging, ob der Zuhörerkreis ein privater sei 
(ZR 67 Nr.40 = SJZ 1968 S.198 Nr. 11 6) . Aus j enem Urteil - das übri
gens den Beifall eines Fachmannes auf dem Gebiete des U rheberrechts, 
ADOLF STREULI, fand (Schweizerische Mitteilungen 1968 S. 246) - sind 
indessen die Erwägungen für den vorliegenden Fall bedeutsam, daß eine 
Darbietung nur dann als privat betrachtet werden könne, wenn sich di e 
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Zuhörerschaft auf einen Personenkreis beschränke, der einer familien
ähnlichen Gemeinschaft nahekomme, und daß dies dann nicht mehr der 
Fall sei, wenn der Kreis der Privatsphäre für irgendwelche Dritte geöffnet 
sei. Bemerkenswert ist sodann, daß in jenem Entscheid für die Bestim
mung des privaten oder öffentlichen Charakters der Darbietungen nicht 
die Zusammensetzung der Zuhörerschaft an einem bestimmten Klub
abend als maßgeblich erachtet wurde, sondern vielmehr die Möglichkeit, 
daß unbestimmte Dritte zu diesem Kreis hinzukommen könnten. 

Ist auch davon auszugehen, daß die Bronzeplastik in der häuslichen 
Privatsphäre der Beklagten aufgestellt war und daß nicht zur Familie ge
hörende Dritte normalerweise nur mit deren Zustimmung Zutritt zu 
diesem Bereiche erlangen, so vermag diese in mancher Hinsicht übliche 
Zustimmung doch nichts daran zu ändern, daß gestützt auf sie der fami
liäre Kreis jeweils gesprengt und insoweit der Öffentlichkeit Zugang ge
währt wird. Es ist an Postboten oder Lieferanten zu denken, die irgend
welche Pakete oder "\Varen bringen, an Handwerker, die in den Wohn
räumen Reparaturen auszuführen haben, an Reisevertreter oder irgend
welche gegenwärtigen oder zukünftigen Vertragspartner, die man üb
licherweise ins Haus bittet. Handelt es sich um die Plastik eines bekannten 
und begabten Bildhauers, so wird das Interesse allfälliger Besucher dem 
Werk gegenüber umso weniger ausbleiben. Dieses wird damit im Sinne 
der angeführten Bestimmungen zwar nicht technisch, aber rechtlich « an 
die Öffentlichkeit gebracht». Seine Benützung in der Liegenschaft der 
Beklagten erweist sich demnach als Verletzung der Urheberrechte der 
Kläger, und dieser Vorwurf trifft nicht nur die Ehefrau, sondern auch den 
Ehemann Y. als Inhaber der Wohnräumlichkeiten, der sich mit dem Auf
stellen des Bronzeabgusses einverstanden zeigte. 

4. Guter Glaube als Rechtfertigungsgrund? 

Es fragt sich noch, ob der geltend gemachte gute Glaube die zivilrecht
liche Verfolgbarkeit ausschließe. Die Überlegungen TROLLERS in SJZ 46 
( 1950) S. 207 scheinen dieses Ergebnis nahezulegen. Doch fanden in die
sen Überlegungen die Bestimmungen der Art. 42 und 61 URG noch nicht 
die Berücksichtigung, wie sie d er gleiche V erfasser dann später in seinem 
Immaterialgüterrecht II (S. 1022/23 ) zum Ausdruck brachte. Danach ist 
jegliche nicht private V erwendung eines rechtswidrig hergestellten oder 
in Verkehr gebrachten \Verkexemplars unzulässig, sofern es nicht - was 
hier außer Betracht fällt - gutgläubig an einer öffentlichen Versteigerung, 
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auf dem Markte oder von einer Person erworben wurde, welche mit Er
zeugnissen der gleichen Art handelt (Art. 61 URG). Selbst unter solchen 
Voraussetzungen fällt j edoch der Ausschluß der Haftbarkeit für nicht 
private Verwendung eines widerrechtlich hergestellten Werkexemplars 
dahin, sobald dem Benutzer diese Widerrechtlichkeit bekannt wird 
(TROLLER, a.a.O., S. 1023) . Guter Glaube vermöchte demnach nur unter 
den engen Voraussetzungen des Art.61 URG, der sich als besondere Be
stimmung gegenüber Art. 3 ZGB erweist, zu helfen. 

5. Zerstörung des Werkexemplars 
durch das Gericht? ( Art. 54 URG) 

Art. 54 URG, welcher in Ziff. l die Einziehung und Verwertung, die 
Zerstörung oder U nbrauchbarmachung des widerrechtlich hergestellten 
oder in Verkehr oder an die Öffentlichkeit gebrachten w·erkexemplars 
vorsieht, ist eine Kann-Vorschrift und daher in Würdigung der konkreten 
Umstände, im Blick auf die Gefahr einer weiteren Verletzung, zur An
wendung zu bringen oder nicht anzuwenden (BGE 96 II 423 Erw. II, 
88 II 49 Erw. 3 und 4). In der Praxis hat sich jedoch schon Unklarheit 
in bezug auf die Bedeutung dieser Vorschrift ergeben, nämlich im Falle 
einer Klageanerkennung, in welchem das Klagebegehren dahin lautete, 
das Werkexemplar « sei vom Gericht einzuziehen und auf Kosten der 
Beklagten zu zerstören». Die Beklagten gaben mit der Klageanerkennung 
gleichzeitig die Erklärung ab, daß sie das streitige ,verkexemplar - es 
handelte sich um den erwähnten Bronzeabguß - unentgeltlich den Klägern 
überließen, um seine Zerstörung zu vermeiden. Die Kläger stellten sich 
auf den Standpunkt, einer solchen Erledigung des Prozesses könnten sie 
nur zustimmen, wenn es sich beim Abguß um eine künstlerisch einwand
freie Arbeit handle; andernfalls habe das Obergericht, entsprechend dem 
anerkannten Begehren, die kostspielige Zerstörung des v\Terkexemplars 
zulasten der Beklagten vorzunehmen. 

Diese Stellungnahme reißt die prozessuale Problematik auf, die sich aus 
der strengen Bindung des zürcherischen Richters an das formulierte 
Klagebegehren und dessen Anerkennung einerseits und zum andern aus 
seiner Bindung an das Gesetz ergibt. Es brauchte darüber nicht entschie
den zu werden, da sich die Parteien schließlich in allen T eilen zu einigen 
vermochten. D er Fall ist aber geeignet, die Aufmerksamkeit auf die auch 
sonst etwa da oder dort unterschätzte Bedeutung zu lenken, die der Formu
lierung von Klagebegehren zukommt. 
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Es ist Sache des Richters, Entscheide zu fällen, und Aufgabe der Ver
waltung, sie zu vollziehen. Selbst der Strafrichter, der sich im Zusammen
hang mit seinem Urteil weit häufiger mit Vollstreckungsmaßnahmen zu 
befassen hat, trifft regelmäßig nur die Anordnungen und überläßt deren 
Ausführung den V erwaltungsbehörden (z. B. bezüglich Sicherheitshaft, 
§§ 52, 464ff. zürch. StPO; Einziehung gefährlich er Gegenstände, Art. 58, 
380/81 StGB). Wievielmehr muß dies für Zivilentscheide gelten, deren 
Volls treckung, j edenfalls soweit es sich nicht um Gestaltungsurteile han
delt, in das Belieben des privaten Berechtigten gestell t ist und für deren 
amtliche Durchsetzung der Gesetzgeber normalerweise wiederum die 
Mitwirkung bestimmter Verwaltungsorgane oder sogar eines weiteren 
Richters, des Vollstreckungsrichters, zur Verfügung hält (§ 372ff. zürch . 
ZPO, Art.80ff. SchKG; hiezu auch GuLDENER, Schweizerisches Zivil
prozeßrecht, 2. Aufl., S. 602 /03 ). Es unterliegt daher keinem Zweifel, daß 
das in Art. 54 URG vorgesehene richterliche Verfügen ebenfalls nur Ent
scheiden, d. h. Anordnen der Einziehung bedeuten kann. Im Streitfalle 
hätte dementsprechend die Vormerkung der Klageanerkennung durch 
den Hinweis ergänzt werden müssen, es sei Sache der Kläger, das Ein
schmelzen des Bronzeabgusses im Rahmen des Vollstreckungsverfahrens 
zu erwirken . 



Schweizerische Rechtsprechung 

PatG Art.27 

THOMAS RÜEDE, ZÜRICH 

(Mitarbeiter JACQUES GuYET, Geneve) 

I. Patentrecht 

Einschränkung des Patentes bei Teilnichtigkeit von Amtes wegen durch den 
Richter. Bei der Neufassung zu beachtende Grundsätze. 

Limitation d' oifice d'un brevet par le juge en cas de nullite partielle. Principes d ob
server lors de La nouvelle redaction. 

Maximen XI ( 1970), S. 835, Urteile des Obergerichtes des Kantons 
Luzern vom 9. März und 14. Oktober 1970. 

Aus den Erwägungen: 

1. Nach Art. 27 PatG ist das Patent durch den Richter entsprechend einzuschränken , 
wenn d er Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der patenti erten Erfindung zutrifft. Das 
hat von Amtes wegen und unabhängig von d er Stellungnahme der Parteien zu geschehen 
(Kommentar BLuM/ PEDRAZZINI Ed. II S. 223f. ; Troller, Immaterialgüterrecht, 2. Aufl. 
1968 Bd. I S. 625; BGE 92 II 285 Erw. I 2 a) .Jedoch ha t der Richter vorerst die Meinung 
d er Parteien anzuhören. Auch ist er berechtigt, die Vernehmlassung d es Eidgenössischen 
Amtes einzuholen und Sachverständige beizuziehen (Art. 27 Abs. 2 PatG; BGE 92 II 
285 Erw. I 2a) . Art.25 ist entsprechend anwendbar (Art.27 Abs.3 PatG). 

2. Die Bestimmung des Art. 27 PatG geht davon aus, daß der Richter die Patentlage 
nach allen Seiten klärt, also eine Prüfung vornimmt, wie sie bei d er Vorprüfung d em 
Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum und d en Beschwerdeinstanzen zukommt. 
Es ist d emnach dem Umstand R echung zu tragen, daß nach Art.SO und 51 PatG der 
sachliche Geltungsbereich einer Erfindung durch di e Patentansprüche (Haupt- und 
Unteransprüche) umschrieben wird und daß die Beschreibung der Erfindung sowie die 
zum Verständnis erforderlichen Zeichnungen nur zu ihrer Auslegung, nicht aber zur 
Ergänzung herangezogen werden dürfen. Dabei verpflichtet den Richter die Rücksicht 
auf das Interesse der Fachleute, an die sich insbesondere die Patentschrift richtet, die 
Einschränkung d es Patentes nur insoweit vorzunehmen, a ls d em Fachmann auf Grund 
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d er ganzen Patentschrift schon von Anfang an unmißverständlich erkennbar war, daß 
eine bisher nur in d er Beschreibung oder in d en Zeichnungen enthaltene, nunmehr als 
weiteres M erkmal in den Patentanspruch aufzunehmende Angabe einen wesentlichen 
Besta ndteil der Erfindung bilde. Eine bloße beiläufige Erwähnung in d er Beschreibung 
oder in den Zeichnungen genügt also nicht. Der eingeschränkte Patentanspruch muß 
die gleiche Erfindung, d.h. die gleiche Aufgabe und die Mittel derselben Gattung zum 
Gegenstand h aben wie der a lte. Die d erart a uf d em Wege der Einschränkung zu schützen 
de Erfindung muß also vom ursprünglich en Pa tentanspruch erfaßt sein. Nicht nötig ist, 
daß die neue Definition des Patentanspruches auf Grund d er ursprünglichen Haupt
und Unteransprüche zu bilden sei (vgl. BGE 95 II 369 ff. mit zahlreichen Zita ten). 

PatG Art.47 

Zur Sorgfaltspflicht der Vertreter bei gestörten Postverbindungen. 
Das Ausbleiben eines ausdrücklichen Zahlungsauftrags darf nicht ohne weiteres 
als Verzicht auf das Patent gedeutet werden. 
Ist ein Vertreter dermaßen überlastet, daß er unzuverlässige Angestellte nicht 
selber überwachen kann, so hat er sich vorzusehen. 

Du devoir de diligence des mandataires lorsque le trafic postal est entravi. 
L' absence d'un ordre expres de paiement ne doit pas sans autre etre interpreti 
comme une renonciation au brevet. 
Le mandataire doit prendre des mesures de pricaution s'il est surchargi au point 
de ne pas pouvoir surveiller personnellement des employis sur qui il ne peut compter. 

PMMBI 1972 I 36ff., Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung des 
Schweizerischen Bundesgerichtes vom 23 . Februar 1972 i. S. Cartiere 
P. gegen das Amt. 

PatG Art. 77 und Art. 79 Abs. 2 

Vorsorgliche Maßnahmen sind nicht anzuordnen, wenn der Patentinhaber schon 
seit Jahren Gelegenheit und Veranlassung gehabt hätte, den ordentlichen Prozd] 
einzuleiten. 
Das trifft selbst dann zu, wenn durch eine bevorstehende Fachausstellung eine 
akute Gefährdung eintritt, der Gesuchsgegner aber eine angemessene Barkaution 
geleistet hat. 

11 n'y a pas lieu d' ordonner des mesures provisionnelles lorsque le titulaire du 
brevet aurait eu la possibiliti et des motifs d' engager le proces au fond depuis 
plusieurs annies. 
11 en est ainsi alors meme qu'intervient une mise en danger concrete en raison d'une 
exposition prochaine, mais que le difendeur a fourni une caution suifisante. 
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ROT, Rechenschaftsbericht des Obergerichtes des Kantons Thurgau, 
1970, S. 79ff., Verfügung des Obergerichtspräsidiums vom 8. Mai 
1970. 

Aus den Erwägungen: 

Eine Patentinhaberin verlangte em e superprovisorische Verfügung nach Art. 77 
Abs. 3 Patentgesetz ohne vorherige Anhörung d es G esuchsgegners, d amit diesem die 
Ausstellung eines angeblich patentverletzenden Automaten an einer bevorstehenden 
schweizerischen Fachausstellung vorläufig verboten w erd e. Das Obergerichtspräsidium 
lehnte dieses Gesuch ab. Superprovisorische Verfügungen sind nur zulässig, wenn G e
fahr im Verzug ist und der angeblich drohende Schaden von der Gesuchstellerin nicht 
durch früheres ordentliches Maßnahmenbegehren abgewendet w erden konnte. Hier 
wußte sie aber bereits seitjahren, daß der Gesuchsgegner seinen Apparat in der Schweiz 
vertrieb und diesen somit voraussichtlich auch an der kommenden Fachausstellung
vorführen werde. Die Eingabe der G esuchstellerin wurde daher als gewöhnliches Maß
nahmengesuch nach Art. 77 Abs. 1 PG behandelt. 

Nach durchgeführtem Schriftenwechsel wurde von einer vorsorglichen Maßnahme 
zufolge Leistung einer Barkaution von Fr. 20 000.- durch den G esuchsgegner a bgesehen. 
Nach Art. 77 Abs. 2 PG müßte der Antragsteller glaubhaft machen , daß die Gegenpartei 
eine widerrechtliche Handlung begangen hat oder beabsichtigt und ihm daraus ein nicht 
leicht ersetzbarer Nachteil droht , der nur durch vorsorgliche Maßnahme abgewendet 
werden kann. Diese Dringlichkeit fehlt, wenn der Inhaber des Streitpatentes schon län
gere Zeit von der angeblichen Patentverletzung durch den G esuchsgegner K enntnis 
hatte, ohne d eswegen rechtlich gegen ihn im ordentlichen Prozeßverfahren vorzugehen. 

Hier standen die Parteien seit Jahren in Korrespondenz, wobei der Gesuchsgegner 
wiederholt eine Patentverletzung bestritt und Nichtigkeit des Streitpatentes w egen 
fehlender Neuheit einwendete. Somit hatte die G esuchstellerin genügend Zeit, im ordent
lichen Prozeßweg ihr Streitpatent gegen den Gesuchsgegner durchzusetzen. W enn sie 
damit derart lange zuwartete, kann sie nicht heute vorsorgliche Maßnahmen verlangen. 
Damit entfällt ein sofortiges V erbot jeden V ertriebes des streitigen Automaten unter 
Beschlagnahmung des Werbematerials . Eine akute G efährdung wäre lediglich durch 
die Präsentation des Automaten an d er kommenden Fachausstellung denkbar. Hiefür 
hat der Gesuchsgegner eine angemessene Barkaution gemäß Art. 79 Abs. 2 PG geleis tet. 
Damit erübrigt sich eine vorsorgliche Maßnahme. Anderseits ist der Gesuchstellerin 
gemäß Art. 77 Abs. 4 PG Frist zur ordentlichen Klage gegen den G esuchsgegner anzu
setzen unter Androhung einer Rückgabe der Barkaution. 

VwG Art. 24 und Art. 50 

Die Wiederherstellung der Frist für die Beschwerde an die Beschwerdeabteilung 
richtet sich nach Art. 24 VwG. 

Zuständig zum Entscheid über den Wiederherstellungsantrag ist die Beschwerde
abteilung. 
Bei der Beurteilung der Frage, ob der Patentbewerber und sein Vertreter unver
schuldet abgehalten wurden, die Beschwerde innert der in Art. 50 VwG vorge-
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schriebenen Frist einzureichen, ist die Rechtsprechung des Bundesgerichts zu 
Art. 47 PatG heranzuziehen . 
Fehlerhafte Ermittlung des Ablauf s der 30tägigen Beschwerdefi·ist; Verantwor
tung für die begangenen Fehler, die zur Versäumung der Beschwerdefrist führten . 

La restitution du delai pour recourir a la Section des recours se regle d' apres 
l'art. 24 LPA. 
La competence pour statuer sur la requete appartient a la Section des recours. Il 
faut faire appel a La jurisprudence du Tribunal Jederal relative a l' art.4 7 LEI 
pour j uger si le deposant et son mandataire ont ete empeches, sans leur f aute, de 
deposer Le recours dans le delai prescrit par l' art. 50 LP A. 
Calcul errone de l' expiration du delai de recours de 30 jours; responsabilite pour !es 
faules qui ont provoque l'inobservation du delai de recours. 

PMMBL 1972 I 37ff., Entscheid der I. Beschwerdeabteilung vom 28. 
April 1972 i. S. Burlington gegen den Entscheid der Vorprüfungssek
tion I. 

II. Markenrecht 

MSchG Art. 6 

Die Marken Primaphenicol und Pharmaphenicol für rezeptpflichtige pharma
zeutische Produkte unterscheiden sich genügend. 

Les marques Primaphenicol et Pharmaphenicol, pour des produits pharmaceu
tiques delivres sur ordonnance, se distinguent sujjisamment. 

SJZ 68 (1972), 291 = Repertorio 1969 S. 73, Urteil des Appellations
gerichtes des Kantons Tessin vom 26.J uni 1968. 

MSchG Art.6 

Die Eintragung und/oder der Gebrauch der Marken Rastcore, Rastquick, Rastcao, 
Rastcafe sowie Noxmel verletz t die Marken N escore, Nesquick, N escao, N escafe 
sowie Chocmel. 

L' enregistrement et/ou l' emploi des marques Rastcore, Rastquick, Rastcao, Rast
cafe ainsi que Noxmel portent atteinte aux marques Nescore, N esquick, N escao, 
Nescafe ainsi que Chocmel. 

ROZ, R echenschaftsbericht des Obergerichtes des Kantons Zug für 
1969 und 1970, S.60ff. , Urteil des Kantonsgerichtes Zug vom !.Okto
ber 1969 i. S. Nestle gegen R ast. 
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Aus den Erwägungen: 

1. Als Fabrik- und Handelsmarken im Sinne des Markenschutzgesetzes vom 26. Sep
tember 1890 werden be trachtet die Geschäftsfirmen und die Zeichen, welche zur Unter
scheidung oder zur Feststellung der H erkunft gewerblicher und landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse oder Waren dienen und auf diesen selbst oder deren Verpackung in beliebi
ger Weise angebracht sind (Art. 1). Zeichen, die als Gemeingut anzusehen sind, genießen 
d -=:n gesetzlichen Schutz nicht (Art.2 Abs.2). Eine zur Hinterlegung gelangende Marke 
muß sich durch wesentliche Merkmale von denjenigen Marken unterscheiden, deren 
Eintragung schon stattgefunden hat ( Art. 6 Abs. 1). Die Unterscheidungsfähigkeit zweier 
Zeichen beurteilt sich dabei nach ständiger bundesgerichtlicher Praxis nach dem Ge
samteindruck der beiden Zeichen. Die Verwechselbarkeit im Sinne des Gesetzes wird 
deshalb weder dadurch ausgeschlossen, daß alle Bestandteile der zu vergleichenden 
Marken verschieden sind (BGE 25 II 308), noch ist sie ohne weiteres gegeben, wenn 
einzelne von ihnen miteinander übereinstimmen (BGE 42 II 671 E . 6). Es geht daher 
nicht an, die zu vergleichenden Marken in ihre einzelnen Bestandteile zu zergliedern 
und diese gesondert zu betrachten ( TROLLER, Immaterialgüterrecht J, 2. A., S.261). 
Der Gesamteindruck wird bei Wortmarken bestimmt durch den Wortklang, d. h. durch 
das Silbenmaß, die Kadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale sowie durch das Wort
bild, also durch die Wortlänge und die das Wort bildenden Buchstaben (BGE 78 II 381, 
79 II 222, 82 II 234, 84 II 446, 87 II 37, 88 II 378). Die Wirkung des Bildzeichens wird 
bestimmt durch die lineare und die farbliche Gestaltung sowie durch die Vorstellung, 
die das Bildzeichen im Bewußtsein hervorruft ( TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 2. A., 
S. 290). Maßgebend ist der Gesamteindruck der beiden Marken auf den letzten Ab
nehmer (BGE 84 II 445, 87 II 37). Zu beachten ist dabei, daß Waren des täglichen Ge
brauchs vom Käufer ohne große Aufmerksamkeit erstanden werden und daß deshalb an 
die Unterscheidbarkeit der Warenzeichen besonders strenge Anforderungen zu stellen 
sind (BGE 61 II 57,63 II 284, 73 II60,87II37,88 II 378). Und schließlich ist zu berück
sichtigen, daß der Käufer die beiden Zeichen nicht immer gleichzeitig vor sich hat, so 
daß bei d er Beurteilung der V erwechselbarkeit «die möglichen und normalen Verschie
bungen des Erinnerungsbildes in den Vergleich einbezogen werden» müssen (TROLLER, 

a. a. 0., S. 279, BGE 58 II 455 Erw. 2. 93 II 265). 

2. Die Klägerin verlangt in Ziff. l ihres Rechtsbegehrens u.a. die Fes tstellung, daß 
die Beklagte die Serienmarken der Klägerin mit der Stammsilbe «Nes», nämlich 
«Nescore», «Nestomalt», «Nesquik», «Nescao» und «Nescafe», durch die Eintragung 
und/oder den Gebrauch der Marken «Rastcore», «Rastomalt», «Rastquik», «Rast
cao» und Rastcafe» verletzt habe und immer noch verletze. Da die Serienmarken der 
Parteien mit Ausnahme der ersten Silbe identisch sind, ist vorab zu prüfen, ob die von 

der Beklagten für die Serienzeichen verwendete Stammsilbe « Rast» sich in genügender 
Weise von der Stammsilbe «Nes», welche die Klägerin für ihre Serienzeichen verwendet, 
unterscheide; dabei ist die Unterscheidungskraft dieser Stammsilbe nicht für sich allein, 
sondern - da es auf den Gesamteindruck ankommt - im Hinblick auf ihre Stellung in 
d en Gesamtzeichen zu beurteilen. Die von der Beklagten aufgeworfene Frage, ob die 
von beiden Parteien neben den Stammsilben gemeinsam verwendeten Markenbestand
teile schutzunfähige Sachbezeichnungen seien, mag einstweilen offen bleiben, da eine 
Verwechselbarkeit d er Stammsilben ohne weiteres die Nichtigkeit der Serienmarken 
der Beklagten zur Folge hätte, so daß sich die Frage der Schutzunfähigkeit der übrigen 



- 127-

Markenbestandteile gar nicht mehr stellte. Silbenzahl und Wortkadenz sind bei den mit 
«Nes und «Rast» gebildeten Zeichen gleich. Da die Stammsilbe bei sämtlichen Zeichen 
als erste Silbe erscheint, ist - von der ersten Silbe abgesehen - auch die Vokalfolge bei 
sämtlicher entsprechenden Zeichen identisch Der Unterschied der zu vergleichenden 
Zeichen liegt also einzig darin , daß d er Vokal in der ersten Silbe d er klägerischen 
Zeichen eine, der Vokal in der ersten Silbe der Zeichen der Beklagten ein a ist, daß die 
Stammsilbe der Klägerin mit einem N und diejenige der Beklagten mit einem R beginnt 
und daß sich in der klägerischen Stammsilbe nach dem Vokal lediglich noch eins findet, 
während in d er Stammsilbe der Beklagten einst vom Vokal zu den nachfolgenden iden
tischen Markenbestandteilen überleitet. Dabei ist zu beachten, daß - wie die Klägerin 
mit Recht hervorhebt - das t bei «Rast» bei der Aussprache in der Regel wegfällt, da es 
vom nachfolgenden c von «cafe», «core» und «cao» unterdrückt wird. Zum Vergleich 
bleiben also «Nes» und «Ras» in Verbindung mit den nachfolgenden identischen Be
standteilen. N und R sind verwandt und werden in der Umgangssprache nicht so deut
lich ausgesprochen, daß die Verschiedenheit klar hervorträte. Auch die Vokale a und 
e liegen im Klang nahe beieinander, und der die Silbe dominierende Zischlauts ist beiden 
Stammsilben gemeinsam und steht in beiden zwischen dem Vokal und den nachfolgenden 
identischen Markenbestandteilen. Diese Ähnlichkeit bewirkt schon für sich allein eine 
Verwechslungsgefahr. Diese wird verstärkt durch den Umstand, daß es sich bei den 
Waren, für welche die Serienmarken der Parteien verwendet werden, um Waren des 
täglichen Gebrauchs handelt, die von einem sehr großen Abnehmerkreis, namentlich 
auch von Kindern, ohne große Aufmerksamkeit erstanden werden. Hinzu kommt, daß 
es sich bei den zu vergleichenden Zeichen um Serienmarken handelt, die - von der 
Stammsilbe abgesehen - alle gleich lauten, so daß der unaufmerksame Abnehmer, der 
die Stammsilbe vergessen hat aber noch weiß, daß es «cafe», «core», «quik» und 
«cao» gleicher Herkunft gibt, erst recht Gefahr läuft, die Produkte der Beklagten mit 
jenen d er Klägerin zu verwechseln; aber selbst der aufmerksame Abnehmer, der «Nes» 
und « Rast» bewußt unterscheidet, kann angesichts der Gleichartigkeit der Produkte, 
der Analogie in der Zeichenbildung und der in den Serienmarken zum Ausdruck kom
menden Identität des Sortiments leicht d em Irrtum verfallen, es handle sich bei den 
Produkten der Beklagten um Variationen bekannter Produkte der Klägerin. Die von der 
Beklagten benutzten Marken genügen daher, da sie sich nicht durch wesentliche Merk
male von den vorher eingetragenen Marken d er Klägerin unterscheiden, den Anforde
rungen von Art. 6 Abs. 1 MSchG nicht. Es ließe sich fragen, ob bei der Beurteilung der 
Verwechselbarkeit nicht der Tatsache, daß die Klägerin eine Firma von W eltruf ist und 
daß auch einzelne ihrer Produkte Weltgeltung genießen, b esonders Rechnung zu tragen 
sei. Die Meinungen über die Bedeutung eines solchen Rufes sind kontrovers. Nach der 
einen Auffassung haften sehr bekannte Marken genau in der Erinnerung, so daß eine 
V erwechslungsgefahr auch bei geringer Unterscheidungskraft n euer Marken kaum be
steht, nach der andern Auffassung kann eine bekannte Marke an die Unterscheidungs
kraft neuer Zeichen besonders große Anforderungen stellen, weil sie so stark im opti
schen oder akustischen Gedächtnis d er Käufer wurzelt, daß der bloße Anklang in einer 
neuen Marke genügt, um in der Vorstellung des Käufers eine Verbindung zwischen 
dieser neuen Marke und der bekannten alten Marke h erzustellen. Das Kantonsgericht 
schließt sich der Meinung Trailers an, wonach «sich die Möglichkeit, daß einige nach 
dem ersten flüchtigen Eindruck schon die Verbindung zur bekannten Marke herstellen, 
und die Wahrscheinlichkeit der genaueren Erinnerungskontrolle die Waage halten» 
(TROLLER, a.a.O., S.274). Die starke Stellung der Klägerin und ihrer Marken kann 
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mithin im gegebenen Zusammenhang unberücksichtigt bleiben . Mit d en vorstehenden 
Erwägungen ist d as Schicksal der M arken der Bekl agten mit der Stammsilbe « R ast» 
grundsätzlich bereits entschi ed en. Den noch seien im folgenden di e konkurrierenden 
Z eich en d er Parteien einander kurz einzeln gegenüberges tellt , da die V erhältnisse nich t 
bei a llen vergleichbaren Marken gleich liegen. 

a ) Die Marke «Nescore» wurde am 20.3. 1964 unter der Nummer 203.044 im schwei
zerischen Markenregister eingetragen; ihre tatsächliche Verwendung ist unbestri tten . 
Die Eintragung d er Marke « R as tcore» erfolgte am 27.9.1966 unter d er Nummer 
221.087. Daß di e beiden in d er zweiten und dritten Silbe identischen Zeichen wegen 
mangelnder Untersch eidungskraft der Stammsilben verwechselbar sind, wurde bereits 
darge tan. Eine M arkenrechtsverletzung ist also auch gegeben, wenn der mit der Stamm
si lbe verbundene Markenbestandtei l «core » ein Sachhinweis sein sollte, wie di e Be
klagte behauptet. Nach Auffassung des K antonsgerich tes liegt aber keine Sachbezeich
nung vor. Als Bescha ffenheitsangaben, Sachbezeichnungen oder D eskriptivzeichen 
gelten Worte und Bilder, die ausschließlich aus Z eichen oder Angaben besteh en, di e 
geeignet sind, im Verkehr die Art, Zusammensetzung, Qualitä t, Quantität, Bestim
mung, den Gebrauchszweck, W ert, Ursprungsort und die Zeit der H erstellung von 
Waren anzugeben, auf die sie sich beziehen. Beschaffenheitsangaben sind vorerst a lle 
j ene Worte und Bildzeichen, die unmittelbar die W are oder ihren Zweck beschreiben, 
so insbesondere d er Name der Ware, eines Bestandteils oder einer Eigenschaft derselben. 
Als Bescha ffenheitsangaben haben weiterhin Begriffe zu gel ten, die nicht für die zu be
zeichnende Ware a llein typisch sind, sondern beschreibende Aussagen a llgemeiner Art 
enthalten (TROLLER, a. a. 0., S. 347 /8). Eine bloße Ansp ielung macht aber nach ständ i
ger R echtsprechung des Bundesgerichtes ein Zeich en j edenfalls dann nicht zum Ge
m eingut, wenn es nur entfernt, mit Hilfe besonderer Phantasie, a ls Hinweis auf d ie 
Beschaffenheit oder H erkunft der Ware verstanden werden kann (BGE 54 Il 406, 56 lI 
410, 59 II 80, 63 II 428, 70 II 243, 79 II 102, 83 II 2 18, 84 II 224. 90 II 263, 93 II 263 ). 
TROLLER neigt zu einer noch liberaleren Praxis und ist d er Auffassung, da ß als schutz
unfähige Beschaffenheitsangaben nur die «Wort-und Bildzeichen, die unmittelbar und 
mit dem üblichen Wort oder ßild die W a re in irgendeiner Weise kennzeichnen », zu 
betrachten seien. Alle anderen Worte und Bilder aber soll ten als Marken dienen können, 
auch wenn sie noch so deutlich a uf die Beschaffenheit d er Ware hinweisen. Nachdem 
man schon die Veränderung der Sachbezeichnungen durch das Hinzufügen von Silben 
zugelassen habe, obgleich damit der unmittelbare Hinweis auf die Ware nicht beseitigt 
werd e, sollten alle Phantasiebezeichnungen als Marken geduldet sein, die zur Beschrei
bung der Waren im V erkehr noch nicht verwendet wurden, selbst wenn die Gedanken 
brücke vom Begriff zur Sache rasch und ohne geistigen Aufwand geschlagen werd e 
(TROLLER, a. a. 0., S. 356) . « Core» leite t sich her von « Chicore», was zweifellos eine 
Sachbezeichnung wäre. Diese Ableitung ist aber für d en le tzten Abnehmer, auf d en es 
ankommt, nicht ohne weiteres ersichtlich . Auch die Beklagte behauptet nicht, daß« core » 
eine übliche Abkürzung für « Chicore », sei, und da der Normalverbraucher häufig nicht 
weiß, da ß Zichorie ein gebräuchlicher Kaffeezusatz ist , drängt sich ihm der Gedanken
sprung von «core » zu «Chicore » nicht auf. G erade die von der Beklagten auf Seite 10 
der Klageantwort aufgezählten «schweizerischen R egistrierungen mit dem Stamm 
CORE », worunter sich beispielsweise « CORRECT », « CUORE», «CORNESUGO », 
«DOMATIC SCORE » und «KORES» finden , beweisen zur Evidenz, daß «core» 
m ehrere Ergänzungen mit durchaus verschiedenem Sinngehalt zuläßt. Es brauchte 
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Phantasie, um aus dem F irmennamen Nestle und aus der Sachbezeichnung C hicore 
durch Eliminierung der Endsilbe des Firmennamens und der Anfangssilbe der Sach
bezeichnung und durch die Verbindung der verbliebenen Reste von Namen und Sach
bezeichnung ein neues Zeichen, eben «Nescore», zu schaffen, und es braucht Phantasie, 
um diese Schöpfung nachzuvollziehen und damit der Bedeutung des Zeichens auf den 
Grund zu kommen. Mehr als eine entfernte Anspielung auf den Zichoriengehalt d es 
klägerischen Produktes kann man daher im Markenbestandteil «core» nicht sehen, 
und es läßt sich mithin sagen, daß es sich beim Zeichen «Nescore» um eine originell e 
und daher schutzwürdige Prägung handelt. 

b ) «Nestomalt» ist nach d er Zugabe der Klägerin im schweizerischen Markenregister 
nicht eingetragen, und das Zeichen wird in der Schweiz auch nicht gebraucht. Die 
Marke «Rastomalt» wurd e am 27. 9. 1966 unter der Nummer 221.088 in das schweize
rische Register eingetragen. Für eine Markenrechtsverletzung durch« Rastomalt» bleibt 
bei dieser Sachlage kein Raum, denn von d en eingetragenen klägerischen Marken mit 
der Stammsilbe «Nes» untersch eidet sich «Rastomalt» trotz der Verwechselbarkeit 
von «Nes» und «Rast» dank dem i\1arkenbestandteil «omalt» in genügender Weise. 
Ob unlauterer Wettbewerb vorliegt, wird später zu prüfen sein. 

c) Die Marke «Nesquik» wurde am 2.10.1948 in das schweizerische Markenregister 
eingetragen (Nr. 126.607) und wird unbestrittenermaßen gebraucht. Die Eintragung 
der Marke «Rastquik» unter der Nummer 221.089 erfolgte am 27.9.1966. Auch in 
diesem Falle behauptet die Beklagte, «quik» sei eine Sachbezeichung, doch ist nicht 
einzusehen, inwiefern die Silbe «quik» für Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, 
Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort und Zeit der Herstellung der unter 
diesem Namen vertriebenen Produkte bezeichnend sein soll. Es läßt sich zwar sagen, 
«quick» komme aus dem Englischen und bedeute «schnell» und der letzte Abnehmer 
beziehe daher das Wort auf die rasche Löslichkeit des als «Nesquick» bezeichneten 
Pulvers bzw. auf die rasche Zubereitung des Getränks. Diese Argumentation ist aber 
nicht zwingend, denn abgeseh en davon, daß Englisch keine schweizerische Landes
sprache ist und man daher seine Kenntnis beim letzten Abnehmer nicht voraussetzen 
kann, läßt das Wort auch andere näherliegende Deutungen zu. Nach Duden ist «Quick» 
im Deutschen gleichbedeutend mit Quecksilber, «Quickborn» mit Jungbrunnen; 
«quicken» heißt «mit Quecksilber m engen», «erquicken» heißt erfrischen . Als Sub
stantiv gehört «Quick» nicht zur Umgangssprache, wenn man von der unter diesem 
Namen erscheinenden deutschen Illustrierten absieht, die zur D eutung des Wortes auch 
nichts beiträgt. Auch die von der Beklagten erwähnten zahlreichen Marken mit dem Be
standteil « quick» zeigen, daß dem Wort ein eindeutiger Sinngehalt fehlt. Als Sachbe
zeichnung kann man es daher nicht werten. Hingegen ist es offensichtlich zum Freizeichen 
geworden und ist als solches nicht monopolisierbar ; in der vorliegenden Verbindung 
mit den verwechselbaren Stammsilben «Nes» und «Rast» erhöht es aber die Verwechs
lungsgefahr. 

d) Die Marke «Nescao» wurde am 8.10.1949 unter der Nummer 130.830 in das 
schweizerische l'vfarkenregister eingetragen; di e Marke « Rastcao » am 2 7. 9. 1966 unter 
der Nummer 221.090. «Cao» wird zweifellos in a llen Landesgegenden als Sachhinweis 
verstanden. « Kakao» oder « cacao » hat mindestens in d en drei Amtssprachen die gleiche 
Bedeutung. Zwar wird das Wort in den vorli egenden Marken in der Abkürzung «cao » 
gebraucht, doch bedarf es keiner besonderen Phantasie, um von «cao» auf «cacao» 
zu schließen, jedenfalls dann nicht, wenn es sich bei der so bezeichneten Ware um ein 
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G etränk oder ein Pulver zur Zubereitung eines Getränks handelt. D er Schluß liegt in 
diesem Falle um so näher, als d er letzte Abnehmer in d er R egel die bekanntere Marke 
« N escafe» kennen dürfte, so da ß sich ihm die abweichende Bedeutung von « Nescao » 
ohne weiteres aufdrängt. 

e) Die Marke «Nescafe » figuri ert im schweizerischen M arkenregister unter dem 
Datum des 21.11.1955 und unter d er Nummer 158.853. Die Beklagte ließ ihre Marke 
«Rastcafe» am 2.11.1966 unter der Nummer 221.104 in das R egister eintragen. Daß 
« cafe» eine nicht schutzfähige Sachbezeichnung ist, bedarf keiner Erläuterung. Die 
V crwechselbarkeit von « Nescafe» und «Rastcafe» ergibt sich aber aus d en unter 
Ziffer 2 oben angestellten Erwägungen. 

3. Die Klägerin verlang t in Ziffer 2 ihres Rechtsbegehrens u. a . die Feststellung, daß 
die Beklagte durch die Eintragung und d en Gebrauch d er l\.farkc « Noxmel » und den 
Gebrauch d er Packung für « Noxmel » die Markenrechte d er Klägerin aus der Marke 
« Chocmel » verletzte. 

a ) Was die einander gegenübersteh enden Wortmarken, nämlich die am 30.3.1953 
unter d er Nummer 146.11 5 hinterlegte Marke «Chocmel » d er Klägerin und die am 
6. 3.1967 von der Beklagten unter d er Nummer 224.011 d eponierte Marke «Noxmel», 
betrifft, sind sie in Silbenmaß , Kadenz und Aufeinand erfolge d er Vokale identisch. 
Identisch ist insbesondere auch di e zweite Silbe der beiden Zeichen . In der ersten Silbe 
unterscheiden sich di e beiden M a rken insofern, als die !Vlarke d er Klägerin mit einem 
Ch, diej enige d er Beklagten m it einem N beginnt und als im Zeichen der Klägerin ein 
c vom Vokal o zur Silbe « mel » überleite t, während sich im Zeichen der Beklagten an d er 
entsprechenden Stelle ein x finde t. Die beiden Anfangsbuchstaben sind in der Aus
sprache nicht unterscheidungskräftig , und die Verbindungsbuchstaben zwischen o und 
«mel » g leichen sich insofern, a ls klanglich in beiden d er Buchstabe g enthalten ist, wird 
doch c als «gg» und x als «gs » ausgesprochen. Die beiden Z eichen sind also vom Wort
klang h er, auf den es in erster Linie ankommt, verwechselba r. Die Beklagte behauptet, 
es handle sich bei beiden M arken um die Kombination zweier Beschaffenheitsangaben, 
erklärt aber nicht, wie sie d enn dazu kam, für ihre nach ihrer eigenen These schutz
unfähige Marke markenrechtlich en Schutz durch die Eintragung in das Markenregister 
zu beanspruchen. Die Behauptung d er Beklagten ist aber ohnehin unzutreffend. Es ist 
nicht einzusehen, weshalb d er letzte Abnehmer « mcl » als Hinweis auf Honig verstehen 
soll te . Honig heißt auf französisch « miel » und auf italienisch « miele» oder « mele » ; 
d as italienisch e vVort « mcla » bedeutet Apfel, das französische Wort « m eler » mischen, 
« m elassa » und « melasse» sind das französische bzw. italienische Wort für Zuckersirup. 
Da ß « m el » in der Schokoladcindustri e d er übliche Sachhinweis a uf Honig sei, hat die 
Beklagte zwar behauptet aber nicht bewiesen. Es mag sein, daß di e Klägerin bei der 
Prägung von «Chocmel » von «miel» oder «mele» ausging, doch bedurfte es dazu 
d er Phantasie, und für den Abnehmer liegt der Gedankensprung von der Endsilbe 
«mel» zum Begriff «Honig» nicht na he. Ist aber «mel» kein Sachhinweis, so durfte die 
Beklagte diese Silbe nicht in ihre M a rke aufnehmen, insbesondere nicht in der vorlie
genden Kombination und für ein id entisch es Produkt. « Choc» kann als Sachhinweis 
versta nden werden , denn die gedankli ch e Ergänzung zu « Schokolad e» drängt sich ohne 
weiteres auf. Anders verhä lt es sich bei « Nox », das entgegen der Behauptung der Be
klag ten in keiner La ndessprache auf Nüsse hinweist ; zudem enthält die von der Be
klagten unter dem Namen «Noxmel » vertriebene Schokolade ga r keine Nüsse, sondern 
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Mandeln . Das Wort «Nox » existiert im Lateinischen und bedeutet «Nacht »; im Zu
sammenhang mit einer Schokolade ergibt cs keinen Sinn. «Nox» in der V erbindung 
«Noxmel » charakterisiert sich mithin a ls Phantasieprägung mit dem offensichtlich en 
Zweck, der klägerisch en Marke « Chocm el » möglichst nahe zu kommen. Unterscheidet 
sich demnach die Marke «Noxmel» nich t in genügender W eise von der früher einge
tragenen klägerischen Marke « Chocmel », so genügt sie den Anforderungen von Art. 6 
Abs. 1 MSchG nicht und verletzt di e M arkenrechte d er Klägerin. 

b ) Da die Klägerin «Chocmel» nur a ls W ortmarke hinterlegt hat, kommt d er Aus
stattung von « Chocmel » kein markenrechtli cher Schutz zu. Die Packung von «Noxm el » 
verletzt da her Markenrechte der Klägerin nur insofern, als sie di e verwechselbare 
\Vortmarke « Noxmel » trägt. Ob unlauterer Wettbewerb vorli ege, wird später zu prüfen 
sein . 

4. Die Klägerin verlangt unter Ziff. 2 ihres R echtsbegehrens u. a. auch di e Feststellung, 
daß die Beklagte durch den G ebrauch ihrer Packung « Rastor» d ie M arke Nr. 135.061 
der Klägerin verletze. Unter dieser Nummer hinterlegte d ie Klägerin am 9.10. 1950 
im schweizerischen Markenregister ihre Frigorpackung unter Beanspruchung der Farben. 
Daß die Worte «Frigor» und «Rastor» verwechselbar seien, behauptet auch di e Kläge
rin ni cht. Es ist dah er zu prüfen, ob di e von der Beklagten für «Rastor » verwendete 
Packung der Frigor-Packung der Klägerin im Gesamteindruck so nahe komme, d a ß 
trotz d er unterscheidbaren Namen eine Verwechslungsgefahr bes tehe. Die M arke der 
Klägerin ist charakterisiert durch den roten Grund in der Form eines R echteckes, der 
im linken Drittel durd. ein schwarzes, von einer goldenen Linie umrahmtes und m it 
goldenen Ornamenten durchsetztes Band senkrecht durchschnitten wird, und d er in 
weißen, mit Schwarz und Gold umrahmten Kapita lbuchstaben d en Namen « Frigor » 
und in Gold die Bezeichnung « Chocolat » und den Firmennamen «F. L. Cailler>> trägt. 
Das schwarze Band wird unterbrochen durch ein auf einer Ecke stehendes schwarzes 
Quadrat mit Goldumrahmung und den schwer leserlichen, eigentlich nur a ls Ornament 
wirkenden Goldbuchstaben F . L. C . Das rote R echteck ruht auf einem weißen Grund, 
der von einem Muster aus sich senkrecht schneidenden schwarzen und gold enen Linien 
durchzogen wird. Eingebettet in dieses Muster find en sich über und unter d em roten 
R echteck gleichlange rote Querbalken, di e in d er Packung durch gleichbreite Längs
balken auf den Schmalseiten d es großen roten R echtecks ergänzt werden . Die von der 
Beklagten für ihre Schokolade « R astor » verwendete Packung kommt dieser M arke der 
K lägerin im Gesamteindruck sehr nahe. Auch bei ihr dominiert ein auf weißem, mit 
goldenem Muster durchsetzten Grund ruhend es großes rotes, von gleichfarbigen Quer
und Längsba lken flankiertes Rech teck, das von einem schwarzen Band durchschnitten 
wird und d en Nam en « Rastor » und di e Bezeichnung « Chocolat Rast » trägt. Auch d er 
Name « R astor» erscheint in weißen, goldumrahmten Kapitalbuchstaben, für die Be
zeichnung «Chocolat Rast» werden gold ene Buchstaben verwendet, und auch hi er ist 
das schwarze Band von goldenen Lini en umrahmt und durchsetzt und wird in d er Mitte 
von einem m ehreckigen goldenen Blickfang unterbrochen . Unterschiede finden sich in
sofern, a ls das schwarze Band bei der « R astor »-Packung schräg verläuft, von gerad
linigen Ornamenten durchzogen wird und daß der mehreckige Blickfang ni cht Quadrat-, 
sond ern Wappenform ha t und statt den ornamentalen Buchstaben F. L. C. vier gold ene 
Sterne trägt; außerdem besteht bei der « R as tor»-Packung die Musterung d es weißen 
Grundes aus goldenen Ringen. Diese U nterschi ede verwischen sich indessen im Er
innerungsbi ld , das für die Verwechselbarkeit maßgebend ist. Es kann sich daher nur 
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noch fr agen ob die Verschied enheit d er Nam en « Frigor » und « R as tor » ausreicht, um 
die Verwechslungsgefahr zu ba nnen . Di e Frage wäre wohl zu bej ahen, wenn es sich bei 
d en in dieser Aufmachung vertriebenen Produkten nicht u m ·w aren des täglichen Be
d arfs handeln würde. Da es sich a ber um Sch okoladetafeln handelt, die täglich in 
großen M engen an verschied enste Abnehmer verkauft werden, oft a uch a n Kinder, die 
des L esens noch nicht oder wenig kundig sind, schli eßt di e Verschiedenheit der Namen 
di e V erwechslungsgcfahr nich t ganz a us; dies um so weniger, a ls Schokoladetafeln 
h äufig in Auslagen von Kiosken oder Läden vom Abnehmer selbst ausgewählt werden, 
der, a uf sein visuelles Erinnerungsbild vertrauend, die Ware ohne große Aufmerksamkeit 
a n sich nimmt und dabei durch die große Ähnlichkeit der Packung leich t irregeführt 
werden kann . Dieser M einung war anscheinend auch di e Bekl ag te, d enn es ist uner
fi ndlich , was anderes a ls d ie Spekula tion auf m ögliche Verwechslungen die Beklagte 
veran laßt ha ben könnte, ihre Packung derart weitgehend der klägerisch en M a rke a n
zugleich en. Die Frage, ob d ie Packung der Beklag ten die klägerischen R echte aus der 
M arke Nr. 135.061 verletze, muß d aher hejaht werden . 

MSchG Art.6 

D ie Marke LUMATICfür Dampf-Lujtbefeuchter verletz t die M arke LUWA 
und die Marken L UWAIR, UNILUWA, L U WA G, L U WERS und L U
W ETTEfür luft- und wärmetechnische Apparate. 
K eine Verwirkung bei Verwarnung nach drei Jahren, nach weiteren zwei und 
nochmals weiteren zwei J ahren und Klage nach insgesamt acht Jahren. 

La marque LUMA TIC, pour des humificateurs, porte atteinte d la marque 
L U WA et aux marques LUWAIR, UNILUWA , L U WAG, LUWERS et 
LUWETTE, pour des appareils d' aeration et de chaujfage. 
Pas de peremption de l' action intentee huit ans apres les faits, en cas de mise en 
gar de notifie trois ans apres ces Jaits , puis d nouveau deux ans apres et une Jois en
core deux ans apres. 

A TF 98 II 138, res. fr. JT 1972 I 622, Urteil der I. Zivilabteilung des 
Schweizerischen Bundesgerichtes vom 30. M ai 1972 i. S. Luwa AG ge
gen P. AG. 

Erwägungen des Bundesgerichts: 

1. J ede Marke muß sich von d en früher hinterleg ten durch wesentliche Merkmale 
un te rscheiden, wenn die Erzeugnisse, die sie kennzeichnet, nicht gänzlich von d en Waren 
a bweichen, die mit d en ä lteren Zeich en versehen sind (Ar t.6 Abs.! und 3 MSchG). 
Genügend unterscheid bar sind zwei M arken , wenn sie, a ls Ganzes betrachtet, nich t 
le ich t zu einer V erwechslung Anla ß geben können (Art. 6 Abs. 2 M SchG) . Zu vergleich en 
sind somi t nicht die einzelnen Bestandteile, sonde-n m a ßgebend ist der G esamteindruck, 
d en di e M arken m ach en (BGE 78 II 38 1, 82 II 233 f. , 84 II 446, 87 II 37, 88 Il 376 , 
378, 90 II 48, 92 II 275). 
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Der Gesamteindruck kann j edoch durch emen einzelnen Bestandteil entscheidend 
beeinflußt werd en, so daß die Nachmachung od er Nachahmung dieses T eils leicht zu 
Verwechslungen führen kann. So hat das Bundesgericht als !eicht verwechselbar erachtet 
z.B. die Marke « Niedermann V AC Packung unter Vacuum» einerseits und eine das 
Zeichen V AC und weitere Angaben enthaltende jüngere Etikette anderseits (BGE 93 II 
55f.), ferner die l'vfarken «Elisabeth Arden» und «Arden formen» einerseits und die 
jüngere Marke «Ariern» anderseits (BGE 95 II 358[.), die Marken «HR MEN'S CLUB 
Helena Rubinstein » und « MEN'S CLUB- Eau de Cologne - HELEN AR UBINSTE IN 
MEN'S DIVISION» einerseits und die jüngeren Marken «EDEN CLUB» und «EDEN 
CLUB SUPER STAR» anderseits (BGE 96 II 403ff.). Die Abänderung eines Teils 
einer Wortmarke führt somit nicht notwendigerweise zu einem genügend unterscheid
haren neuen Zeichen. Das Bundesgericht hat z.B. « Hygis » und « Glygis » als verwechsel
bar erklärt (BGE 47 II 363f.), ebenso «Hero» und « Coro» (BGE 52 II 166 ff.), «Alucol» 
und «Aludrox» (BGE 78 II 380f. ), «Tobler-o-rum» und «Torero-Rum» (BGE 88 II 
378f.), «Brismarine» und «Blue Marine» (BGE 93 II 262ff.), «Valvoline» und «Havo
line» (BGE 96 II 24lf.). Auch ergibt die Beifügung oder Weglassung unwesentlicher 
Silben oder nicht hervorstechender Wörter in d er R egel nicht ein zulässiges neues 
Zeichen. Ungenügend ist z.B. der Unterschied zwischen «Tavannes Watch» und 
«Favret Watch Tavannes» (BGE 59 II 214), «Lady Cora» und «Cora» (BGE 36 II 
608f. ) , ,,Dogma» und «Dog» (BGE 82 II 54lff.), «Compactus» und « Compact» 
(BGE 84 II 316ff.), «Favre-Leuba» und «Leuba» (BGE 88 II 377). Selbst wenn die 
ä ltere Marke im erweiterten oder verkürzten jüngeren Zeichen nur in veränderter Form 
wiederkehrt, kann die V erwechslungsgefahr bestehen. Das Bundesgericht hat sie z.B. 
bejaht bezüglich der Marken «Figorn und «Cafigorn (BGE 70 II 189f.), «Sihl» und 
«Silta» (BGE 77 II 328f.), «Felina» und «florina die Feinwäsche für Sie» (BGE 88 II 
467ff.), «Bic» und «Big-Pen» (BGE 87 II 36ff. ) , «Sihl» und «Silbond» (BGE 92 II 
261 ), wobei es in den zwei letzteren Fällen berücksichtigte, daß die Silben « bond » 
bzw. «Pen» Sachbezeichnungen und daher schwache Zusätze seien. Es hat z.B. auch 
den Unterschied zwischen «Dacron» und «Dralon» (BGE 90 II 48f. ) und zwischen 
«Ardena» und «Ariern» (BGE 95 II 359) für zu geringfügig gehalten. 

Dagegen erachtete das Bundesgericht als nicht verwechselbar die .tviarken «Sihl» 
und «Cosil», weil erstere dem Namen eines bekannten Flusses entspreche, letz tere da
gegen reines Phantasiewort sei, das auch nicht bloß entfernt an dieses Gewässer erinnere, 
und weil die gekennzeichnete Ware nur von aufmerksamen Geschäftsleuten eingekauft 
werde (BGE 92 II 275f.). Es hat auch die Marken « Pond's» und «Resµond» als genügend 
unterscheidbar angesehen, j edoch eingeräumt, daß ein Grenzfall vorliege (BGE 97 II 
80ff. ) . Damit wollte es die Anforderungen an di e Unterscheidbarkeit zweier l\l[arken 
nich t grundsätzlich h erabsetzen. D er Entscheid sagt denn a uch nichts von einer Ände
rung der Praxis. Die Vcrwechslungsgefahr hängt zudem nach wie vor von d en Um
ständen des einzelnen Falles und damit vom Ermessen des Richters ab (BGE 82 II 540, 
84 II 444). Zu berücksichtigen ist namentlich, welcli er Natur die gekennzeichneten 
W aren sind , welche Kreise sie erwerben, welche Aufmerksamkeit di e Abnehmer a nzu
wenden pflegen und über welches Erinn erungsvermögen sie verfügen (BGE 83 II 220, 
84 II 445, 87 II 37, 88 II 379). So wurden z.B. die Marken «Xylocain » und «Cclecain » 
als genügend unterscheidbar gewürdigt, weil die mit ihnen versehenen Injektionsmittel 
nur von Fachleuten angewendet würden (BGE 84 II 443ff. ) . Stets ist zu bedenken, daß 
d er In teressent di e Marken auch dann genügend muß unterscheiden können , wenn er sie 
nicht gle ichzeitig nebeneinander si eht (BGE 58 II 455, 78 II 381 f. , 87 II 37,93 Il 265) 
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2. Die Marke d er Beklagten besteht aus der Stammsilbe «Lu» und dem Zusatz 
«matic». Dieser kommt im Englischen z.B. in den Wörtern automatic, pneumatic, 
pragmatic und aromatic vor und entspricht im Französischen und Italienischen d en 
Endungen matique bzw. matico. Er ist als Markenbestandteil sehr verbreitet, besonders 
in Marken für automa tische Apparate und Maschinen (siehe z.B. Schweizerisch es, 
Pa tent- , Muster- und Marken-Blatt (SPMM) 1971 Ausgabe CS. 436/ 7, 449, 450, 454, 
556, 607, 671, 709, 798; 1972 CS. 19) . Auch Marken für andere Waren enthalten h ä ufig 
die Endformen matic (SPMM 1971 CS. 233,450,487,540,817; 1972 CS. 1) . Gelegentlich 
kommen auch die Endungen «matik» oder «matica» vor (BGE 82 II 232, SPMM 1971 
CS 278) . Die Endung «matic» ist schließlich in Firmennamen zu finden, die als Marken 
benützt werden dürfen. Bei voller Aufmerksamkeit und genauer Überlegung kann man 
daher die Marke Lumatic d er Beklagten mit der Marke Luwa der Klägerin kaum ver
wechseln. Die beiden Zeichen haben nur die Silbe «Lu» gemeinsam, und die Endungen 
«matic» und «wa » sind nach Schriftbild und Sinn nicht ähnlich; «matic» weist a uf 
einen Automaten hin und «wa» ist entweder reine Phantasieendung oder eine Ab
kürzung, z.B. für «Wasser » . 

Trotzdem sind die Marken «Lumatic» und «Luwa» verwechselbar. Es besteht die 
ernstliche Gefahr, daß ein T eil des Publikums das Zeichen der Beklagten gedanklich 
nicht in di e Bestandteile «Lu» und «ma tic» zerlegt, sondern «Luma» und «tic» liest 
oder versteht. Die Beklagte räumt das im Grunde genommen selber ein, indem si e vor
bringt, die Silbe «Lu» steche in ihrer Marke nicht wie in der Marke der Klägerin h ervor. 
«Luma» aber ist der Marke «Luwa» sehr ähnlich. Ein kleiner Hör- oder Lesefehler 
genügt, um «Luma» als «Luwa» zu verstehen. Dann bleibt als unterscheidendes M erk
mal nur noch die Endsilbe «tic». Sie genügt nicht, um Verwechslungen auszuschließen. 
Sie ist nichtssagend, farblos, zu wenig charakteristisch und wird durch ihr häufiges Vor
kommen als Endung in Marken zu einem schwachen Bestandteil h erabgesetzt (vgl. z.B. 
BGE 79 II 99f.) . Daß di e eine Marke zwei, die andere dagegen drei Silben aufweist, 
biete t nicht G ewähr für genügende Unterscheidbarkeit. Es liegt der von der Recht
sprechung schon öfters behandelte Fa ll vor, wo der bloß leicht veränderten älteren l\!Iarke 
eine ungenügend h ervorstechende Silbeangehängt wird. In solchen Fällen ist die G efahr 
von Verwechslungen besonders groß, wenn der Inhaber der älteren Marke Serienma r 
ken führt, die ihr gleichen. Die jüngerc Marke kann dann leicht als weitere Abwandlung 
angesehen und die mit ihr gezeichnete Ware dem Betrieb d es Inhabers der älteren l\![arke 
zugeschrieben w erden (BGE 73 II 61, 77 II 329, 82 II 542). Die Auttassung der Beklagten, 
ihre M a rke stehe außerhalb des Rahmens, innerhalb dessen die Serien-zeichen der Klä
gerin gebildet würden, h ält nicht stand. E s ist nicht ausgeschlossen, daß « Lumatic » wie 
z.B. «Luwa ir», «Luwag» und «Luwe tte » als von «Luwa» abgeleitete Serienmarke cer 
Klägerin aufgefaßt wird. Die G efahr der Irreführung über die H erkunft d er W are wird im 
vorliegenden Falle noch dadurch erhöht, daß Apparate der Beklagten in Anlagen d er Kb
gerin eingebaut w erden . Es kann wegen d er Ähnlichkeit der Marken leicht d er Eindruck 
entstehen, d er Lieferant der Apparate sei id entisch mit d em Ersteller der Anlage. E r
höhte Aufmerksamkeit, wie sie beim Besteller solcher Anlagen vorausgesetzt werd en ka m·, 
und eine gewisse Fachkunde, über die er oder sein Berater oft verfügt, schließen Irrtümer 
über di e H erkunft der Ware nicht ganz aus. Zudem werden die Dampf-Luftbefeuchter d er 
Beklagten auch im Einzelhandel angeboten, wo die Aufmerksamkeit der Kaufinteresser:
ten oft gering ist. Di e Klägerin braucht sich nicht gefallen zu lassen, als Herstellerin die
ser Appara te angesehen zu w erd en. Auch das Publikum ist vor Täuschungen zu schützen. 
Daß tatsächlich schon solche vorgekommen seien, braucht nicht nachgewiesen zu wn den . 
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Der Beklagten hilft auch der Einwand nicht, die Silbe «Lu» weise auf den Begriff 
Luft hin, sei Beschaffenheitsangabe und dürfe daher auch von d er Beklagten benützt 
werden Die Verwendung eines im Gemeingebrauch stehenden Bestandteils entbindet 
d en Inhaber d er jüngeren Marke nicht der Pflicht, diese so zu gestalten , daß sie sich als 
Ganzes durch wesentliche M erkmale von den älteren unterscheidet (BGE 38 II 308f., 
78 II 383 Erw. 4). Übrigens lenkt die Silbe «Lu»den G edanken nicht unmittelbar auf den 
Begriff Luft. Andeutungen aber, die nur mit Hilfe der Einbildungskraft als Sachbezeich
nung verstanden werd en können, sind nicht Gemeingut im Sinne des Art. 3 Abs. 2 MSchG 
IBGE 54 II 406, 55 II 154, 56 II 230f., 410, 59 II 80, 63 II 428, 70 II 243, 79 II 102, 
83 II 218, 84 II 224, 432, 90 II 263, 93 II 56, 263, 96 II 240, 250). 

3. Die Beklagte hä lt die Klage für rechtsmißbräuchlich, weil die Klägerin zu lange zu
gewartet habe. 

Daß Löschungs- und Unterlassungsansprüche aus Markenrecht, Firmenrecht oder 
unlauterem W ettbewerb a uf Grund d es Art. 2 ZGB durch Zeita blauf untergehen kön
nen, ha t das Bundesgericht anerkannt (BGE 73 II 189 Erw. 5, 76 II 394 ff, 79 II 313 
E rw. 2 a, 81 II 289 Erw. 2c, 88 II 180 Erw. 3, 375f., 93 II 46 Erw. 2c). Die Verwirkung 
ist jedoch nicht leichthin zu bejahen. G emäß Art. 2 Abs. 2 ZGB darf ein R echt nur dann 
keinen Schutz find en, wenn sein Mißbrauch offenl,ar ist, d. h. kla r zutage liegt. 

Diese Voraussetzung ist nicht schon dann erfüllt wenn die Löschung einer Marke und 
das V erbot ihres weiteren G ebrauches gewichtigen In teressen ihres Benützers wider
sprech en. Die Behauptung der Beklagten, die Löschung d er Marke Lumatic würd e sie 
finanzi ell und moralisch unerträglich belasten, führt daher für sich a llein nicht zur Ab
weisung der Klage. Auch die M einung, eine Störung durch diese Marke sei nicht b elegt, 
genügt zur Bejahung eines Rechtsmißbrauches nicht. 

Es müßte der Kl ägerin vielmehr ein offensichtlich gegen Treu und Glauben verstoßen
des Verhalten vorge¼orfen werden können. Ein solches iiegtjedoch nicht vor. Die Klä
gerin hat die Beklagte schon am 19.Januar 1965 aufgefordert, di e Marke Luma tic löschen 
zu lassen und sie nicht m ehr zu gebrauchen . Damals waren seit der V eröffentlichung 
dieses Zeichens weniger als drei Jahre vers trichen . Die Klägerin h andelte nicht gegen 
die gute T reue, indem sie so lange nicht vorstellig wurde. Wie rücksichtsvolle G eschäfts
leute es zu tun pflegen, durfte und mußte sie sich überlegen , ob das Zeichen sich mit 
« Luwa » wirklich nicht vertrage und sie benachteilige. Eiliges Handeln war umso weni
ger am Platze, a ls di e Klägerin von 1963 an mit der Beklagten gesch äftliche Beziehungen 
unterhielt. Der Widerspruch der Beklagten vom 2. März 1965 soda nn konnte di e Klä
gerin in ihrer Überzeugung, ihr Begehren sei berechtigt, nicht bestärken . W enn sie, wie 
si e der Beklagten am 5. Mai 1967 mitteilen ließ , mit Rücksicht auf den gegenseitigen 
G esch äftsverkehr noch weiter prüfen woll te, ob sich das Zeichen Lumatic wirklich als 
störend erweise, kann ihr d esha lb auch hieraus kein Vorwurf gemach t werden . Die 
Beklagte hat zu dieser weiteren Überprüfung der Lage durch ihr Schreiben vom 2. M ä rz 
1965 Anlaß gegeben. Sie d urfte umso weniger voraussetzen, d as zweijährige Schweigen 
der Gegenpartei bedeute endgültigen Verzicht auf di e Anfechtung der Marke, als sie di e 
Klägerin am 2. März 1965 gebeten ha tte, ihr mitzuteilen, daß das Schreiben vom 19. 
J anuar 1965 gegenstandslos geworden sei. Dieses Ersuchen zeigt, d aß di e Beklag te die 
Sache nicht ohne weiteres als erledigt erach te te, sondern eine Antwort erwarte te. Das 
geh t auch daraus hervor, daß d er Vertreter der Beklagten nach eiern Empfang d es 
Schreibens vom 5. M ai 1967 die G egenpartei telefonisch ersuchte, zunächst einmal zum 
Inhalt des Briefes vom 2.März 1965 Stellung zu nehmen. Die Beklagte betrachtete di e 
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Diskussion wed er im März 1965 noch im Mai 1967 a ls a bgeschlossen . Sie mußte sich be
wußt sein , d aß sie durch den dem Willen der Klägerin widersprechenden weiteren Ge
brauch der Marke Lumatic Gefahr li ef, sich vor dem Gerich t verantworten zu müssen 
und a llenfalls zu u nterliegen. Wenn sie die Auseinandersetzung hätte beschleunigen 
wollen, hätte sie es der Kläger in sagen müssen oder eine Feststellungsklage einreichen 
können . In Wirklichkeit lag ihr an einer Beschleunigung nichts. Das geht aus ihrer 
telefonischen Reaktion vom Mai 1967 hervor, die a ls hinhaltende Verteidigung aufge
faßt werden muß, denn es konnte der Beklagten nicht entgangen se in , daß das Schreiben 
vom 5. Mai 1967 die Antwort auf d en Brief vom 2. März 1965 war. Beide Parteien haben 
die Diskussion um die Zulässigkeit der Marke Lumatic gelassen geführt. Das ist an sich 
begreiflich, denn es lag nicht ohn e weiteres auf der Hand, daß di e beiden Marken unver
träglich seien und die Klägerin geschädigt werden könnte. Es verstieß daher nicht gegen 
Treu und G lauben , da ß die Klägerin nach dem Brief vom 5. Mai 1967 abermals e twas 
mehr a ls zwei Jahre zuwartete, bis sie am 10. September 1969 zum dritten Male vorstellig 
wurde . Die gegenseitigen geschäftli chen Beziehungen, welche die Beklagte selber als 
« intensive und gute Zusammenarbei t» bezeichnet, rechtfertigen reifliche Überlegung 
und Rücksichtnahme, die d enn auch darin zum Ausdruck kam, daß die Klägerin 
schließlich Vergleichsverhand lungen anregte. 

Die Auffassung d er Beklagten , die geschäftlichen Beziehungen der Parteien vermöch
ten das Zuwarten d er Klägerin nicht zu rechtfertigen , weil sie ausschließlich im Interesse 
d er Klägerin gelegen hätten, h ä lt nicht stand . An geschäftlichen Beziehungen sind in der 
R egel beide Beteiligten interessiert. N ichts spricht dafür, daß es sich hier anders verhalten 
habe. Auch verkennt di e Beklagte den Begriff des offenbaren R echtsmißbrauchs, wenn 
sie vorbringt, die Klägerin h ä tte sie « periodisch im laufenden Geschäftsverkehr » auf die 
Nichtanerkennung d er Marke Lumatic aufmerksam machen sollen. Häufigere Ver
warnungen wären weltfremd gewesen und von d er Beklagten auch nicht mehr ernst ge
nomm en worden. Die Beklagte durfte die Marke Lumatic schon vom Januar 1965 a n 
nicht mehr in guten Treuen gebrauchen. Indem sie ihre Apparate weiterhin so benannte, 
nahm sie in Kauf, mit ein em Zeichen zu werben, das sie später doch fallen lassen müsse. 
Anderseits ist nicht da rgeta n, da ß die Klägerin aus d em Ruf, den die Beklagte ihren 
Erzeugnissen durch den wid errechtli ch en Gebrauch d er Bezeichnung Lumatic ver
schafft haben mag, Nutzen ziehen werde und d aß sie es auf solchen Vorteil abgesehen 
habe, a ls sie mit d er Klage zuwartete. 

MSchG Art. 9, PVUe Art. 6 und 6quinq u ie, 

D ie « telle-quelle»-Klausel gilt nur für die äußere Form der A1arke. Grund
sätzliche Fragen, welche das vVesen oder die Funktion der im Ursprungslande ein
getragenen l\1arke betreffen, sind nach den Gesetzen des Landes zu beurteilen, in 
dem der Schutz beansprucht wird ( Bestätigung der Rechtsprechung) . 
Die Eintragung einer noch nicht verwendeten 1\1arke ist nur zulässig, wenn die 
Marke wirklich ;:,um Gebrauch bestimmt ist und der Inhaber ernsthaft beabsichtigt, 
diesen Gebrauch noch innert der Karen;:frist des Art. 9 MSchG aufzunehmen. 
Eine bloß bedingte Gebrauchsabsicht verleiht keinen Sclzutzanspruchfür 1\1arken, 
deren endgültige Auswahl noch aussteht. 
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Bei den von derselben Inhaberin hinterlegten Marken N ITRABAN und N ITRA
RAN handelt es sich um bloße Vorrats- oder Versuchsmarken. Sie sind wegen ihrer 
täuschenden Ahnlichkeit und mangels glaubhaft gemachter Anhaltspunkte fü r 
eine Gebrauchsabsicht der Hinterlegerin von der Eintragung ausgeschlossen. 

Le principe de La protection « telle-quelle » se rapporte uniquemenl a la forme 
extirieure de La marque. Les questions de fond relatives au caractere ou a lafonction 
de la marque enregistree dans le pays d' origine restent soumises a la legislation de 
l' Etat ou la proctection est requise ( confirmation de la jurisprudence). 
L' enregistrement d'une marque non encore utilisee n' est licite que si celle-ci est 
destinee d un usage e.ffectif et que si son titulaire a sirieusement l'intention d' enfaire 
usage dans le dilai d'attentefixe d l'art.9 LMF. 
L'in tention de n'user d'une marque que conditionnellement ne confere aucun droit 
aux marques sur lesquelles aucun clzoix n' a encore etc dijinitivement porte. 
Les marques NITRABAN et NITRARAN deposees par le meme titutaire ne 
constituent que des marques de reserve ou d' essai. Elles se ressemblent d sy me
/1rendre; en outre, La deposante n' a pas fourni d'indices rendant vraisemblable son 
intention d' en faire usage: les marques sont des lors exclues de l' enregistrement. 

PMMBl 1972 I 4 7ff. , ATF 98 I b 180, res . fr.JT 19 72 I 626, Urteil der 
J. Zivilabteilung des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 4.Juli 1972 
i. S. Farbenfabriken Bayer gegen das Amt. 

Erwägungen des B undesgerichts: 

1. Die Bundesrepublik D eutschla nd und d ie Schweiz sind dem Madrider Abkommen 
über di e interna tionale R egistrierung von M a rken in der 1957 in Ni zza revidi erten 
Fassung beigetreten , di e am 19.September 1970 durch die 1967 in Stockholm verein
bar te Fassung abgelös t worden ist. N ach deren Art. 5 Abs. l d arf ein Verbandsla nd einer 
internationa l registr ierten Marke d en Schutz nur verweigern , wenn nach d en in der 
Pariser Verba ndsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe) ge
nann ten Bedingu ngen ihre Eintragung in das nat ionale R egister verweigert werden 
dürfte. 

Die hier maßgebenden Fassungen d er PVUe von Lissabon ( 1958) und Stockholm 
( 1967) erkl ä ren in Art. 6 Abs. 1 übereinstimmend, daß die Bedingungen fü r die Hi nter
legung und Eintragung von Fabrik- oder Handelsmarken in j edem L a nd durch di e 
Landesgesetzgebung b estimmt w erden. Art. 5quinquics lit. A sodann verpflichtet die Ver
bandslä nd er, j ede im U rsprungsland vorschriftsgemäß eingetragene Fa brik- oder Han
delsm arke so, wie sie ist (telle quelle), un ter d en Vorbehalten dieses Artikels zur Hinter
legung zuzulassen und zu schützen. Die E intragung darf gemäß Iit. B nur verwe igert 
werden, wenn die l\!Iarke Rechte Dritter verletzen könnte, sie a ls G em eingut a nzuseh en 
ist oder wenn sie gegen di e guten Si tten oder d ie öffentliche Ordnung verstößt. 

2. D ie Beschwerdefü hrer in mach t geltend , nach r\rt. 6 q uinqui es dürfe sie fü r d ie in der 
Bundesrepublik D eutschland eingetragenen Marken a uch in der Schweiz Schutz bean
spruchen ; denn von der in dieser Bes timmung unter lit. A aufgestellten « te llc-quelle»-
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Klausel dürfe nur unter den in lit. B abschließend aufgezählten Bedingungen abge
wichen werden, so insbesondere, wenn ein Verstoß gegen die guten Sitten oder gegen die 
öffentliche Ordnung vorliege. Von einem solchen Verstoß könne hier aber nicht die 
Rede sein. 

Daß die Marken NITRABAN und NITRARAN sittenwidrig seien oder gegen die 
öffentliche Ordnung der Schweiz verstießen, wirft das Amt der Beschwerdeführerin indes 
nicht vor. Es ist vielmehr der Meinung, die in Art. 5quinquies Abs. I lit .A PVUe enthaltene 
Verpflichtung,jede im Ursprungsland vorschriftsgemäß registrierte Marke « teile quelle» 
zur Hinterlegung zuzulassen und zu schützen, gelte nicht unbeschränkt, sondern beziehe 
sich nach der herrschenden Lehre und der Rechtsprechung nur auf die äußere Gestal
tung der Marke. 

In der Tat hat das Bundesgericht die schon in der ersten Fassung der PVUc von 1883 
unter Art.6 enthaltene Bestimmung, welche den Verbandsstaaten die gleiche Ver
pflichtung auferlegte, auf die äußere Form der Marke beschränkt. Es führte aus, ob ein 
Zeichen nach seinem Wesen und seiner Funktion materiell schutzfähig sei, beurteile sich 
nach der Gesetzgebung des Verbandsstaates, in welchem der Schutz beansprucht werde; 
das gelte insbesondere für die Fragen, ob eine Marke als Freizeichen zu werten sei, 
Angaben über die Art der Herstellung, die Beschaffenheit oder die Bestimmung der damit 
versehenen \,Vare enthalte oder eine Täuschungsgefahr begründe. Das Bundesgericht 
stützte sich dabei vor allem auf Erläuterungen im Schlußprotokoll zur ersten Fassung. 
Auch hielt es an seiner Auffassung unbekümmert darum fest, daß 1911 anläßlich der 
Konferenz von Washington die erwähnten Erläuterungen gestrichen und in Art. 6 zur 
vermeintlichen Erreichung einer größeren Klarheit die Gründe aufgezählt wurden, aus 
denen ein Verbandsland der in einem andern Lande eingetragenen Marke den Schutz 
versagen darf (BGE 55 II 62 /3 und 73 II 132 Erw. I mit Verweisungen). 

Von dieser Rechtsprechung abzuweichen, besteht auch nach den Revisionen von 
Lissabon und Stockholm kein Anlaß. Sie entspricht dem Sinn und Zweck, die dem Art. 6 
PVUe nach der Willensmeinung der Beteiligten zugrunde liegen, am besten, mag die 
Bestimmung seit ihrer Abänderung an der Konferenz von Washington von den Ver
bandsländern auch unterschiedlich ausgelegt werden (vgl. hi ezu MuNZINGER, Rück
wirkungen des «telle-quelle»-Prinzips auf das materielle Markenrecht, in Gewerblicher 
Rechtsschutz und Urheberrecht, Ausland- und internationaler Teil, I 958 S. 464 ff; 
TROLLER, Das internationale Privat- und Zivilprozeßrecht im gewerblichen Rechts
schutz und Urheberrecht, S. II 1; ferner TROLLER, Die mehrseitigen völkerrechtlichen 
Verträge im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, S. 50; MATTER, Kommen
tar zum MSchG, S. 59 Ziff. 2). Daß die Konferenz von Lissabon für die Hinterlegung 
und Eintragung von Marken in einem neuen Art. 6 auf das Landesrecht abstellte und 
den Inhalt der bisherigen Bestimmung weitgehend in einen Art. 5quinquies verwies, führt zu 
keinem andern Ergebnis, sondern unterstreicht den Ausnahmecharakter der zuletztge
nannten Vorschrift, welche übrigens im wesentlichen übernommen worden ist (vgl. 
Botschaft des Bundesrates vom 5.J uni 196 I zu dem in Lissabon beschlossenen Überein
kommen, BEI 1961 I 1278ff., insbes. S.1284 und 1286 je unten). Die Konferenz von 
Stockholm sodann brachte insoweit keine Änderung (BoDENHAUSEN, Guide de l'applica
tion de Ja Convention de Paris pour Ja protection de Ja propriete industrielle teile que 
revisee a Stockholmen 1967. Bern. a zu Art.6, Bern. a und e zu Art.6quinqnies lit. A; 
TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 2. Aufl. S. 399, wo freilich bloß gesagt wird, daß die 
Eintragung von Teile-quelle-Marken «vor allem aus formalen Gründen nicht ver
weigert werden darf»). 
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Eine gegenteilige Auffassung, welche die« telle-quelle»-Klausel auch auf d en Marken
inhalt beziehen möchte, wird von BAUMBACH-HEFERMEHL (Wettbewerbs- und Waren
zeichenrecht II, 10. Aufl. N. 4 zu Art. 6quinquics PVUe) vertreten. Sie überzeugt schon des
halb nicht, weil sie die Entstehungsgeschichte der Bestimmung außer acht läßt. Nach 
den anerkannten Methoden der Gesetzesauslegung wäre sie zudem nur schlüssig, wenn 
di e in lit. B aufgezählten Versagungsgründe sich ganz oder teilweise einzig auf den Inhalt, 
nicht aber auf die Form der Marke beziehen könnten. Das trifft j edoch nicht zu. 
Was namentlich den zur Begründung h erangezogenen zweiten Satz in lit. B Ziff. 3 
angeht, ist er wohl eine Folge des mit d er R egelung von Art. 6quinquies angestrebten 
Zweckes. Aber das schließt nicht aus, daß dieser Zweck sich auf d ie Gewährlei
stung d es Schutzanspruches für die Form der Marke beschränkt (vgl. BODENHAUSEN, 
a. a. 0. Bern. j zu lit. Bin Verbindung mit Bern . b und e zu lit. A d er angeführten 
Bestimmung). 

Wenn bisher in ähnlichen Fällen gelegentlich gesagt worden ist, « im übrigen» hange 
die Eintragungsfähigkeit von den Gesetzen d es Landes ab, in eiern der Schutz bean
sprucht wird (s. z.B. BGE 95 I 478, 96 I 249/50), so mag eine solche W endung für sich 
allein mißverständlich sein. Sie ändert jedoch nichts daran, daß Art. 6 und 6quinquies ver
sch iedene Fälle regeln, die auch der Sache nach auseinander zu halten sind. Diese Be
stimmung bezieht sich auf eine im Ursprungsland eingetragene, j ene dagegen auf eine 
dort ni cht eingetragene Marke (BGE 93 I 571 Erw. 1). 

Im vorliegenden Fall ist daher gemäß der bisherigen Rechtsprechung davon auszu
gehen, daß auch nach den neueren Fassungen der PVUe grundsätzliche Fragen, welche 
das ,iVesen oder die Funktion der im Ursprungslande eingetragenen Marke betreffen, 
nach den Gesetzen des Landes zu beurteilen sind , in dem der Schutz beansprucht wird 
(BGE 53 II 360 Erw. 2, 55 II 62 Erw. 2, 73 II 132 Erw. l ) . 

3. Das R echt an einer Marke und d eren Schutz hangen in der R egel davon ab, daß 
der Berechtigte sie bestimmungsgemäß verwendet. Hinterlegung und Eintragung wir
ken nicht konstitutiv, sondern sind gemäß Art.4 MSchG bloß Voraussetzungen für d en 
Anspruch auf gerichtlichen Schutz d er Marke und begründen nach Art. 5 MSchG bis 
zum Beweis des Gegenteils die V ermutung zugunsten des Hinterlegers, daß er der wahre 
Berechtig te sei (BGE 93 II 49/50, 96 II 407 ). 

Eine Ausnahme sieht Art. 9 MSchG für d en Fall vor, daß eine Marke während drei 
aufeinanderfolgenden Jahren nicht gebraucht wird, ihr Inhaber die Unterlassung des 
G ebrauches aber hinreichend zu rechtfertigen vermag. Die Bestimmung gilt sowohl für 
eingetragene und bereits benützte wie für eingetragen e, aber noch nich t verwendete 
Marken, so daß diesfalls mit Hilfe der Eintragung d er gesetzliche Schutz für die Dauer von 
drei J ahren erwirkt werden kann (DAVID, Kommentar zum MSchG, N. 1, 5 und 6 zu 
Art. 9). Voraussetzung ist jedoch, daß die M arke wirklich zum G ebrauch b estimmt ist 
und der Inhaber ernsthaft beabsichtigt, ihren Gebrauch noch innert d er Karenzfrist 
aufzunehmen. Fehlt diese Absicht, so ist die Eintragung unzulässig oder bleibt wirkungs
los, wenn sie gleichwohl vorgenommen worden ist; denn der Grundsatz d es G ebrauchs
zwanges, auf dem das schweizerische Markenrecht beruht, läßt keine systemwidrigen 
Ausnahmen für Defensivmarken oder bloße Vorratszeichen zu (57 II 610, 62 II 62, 80 I 
383; Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. März 1971 i.S. Edito Service AG, veröffentlicht 
in Schweizerisches Patent-, Muster- und Marken-Blatt 1971 I S. 4 1 ff; DAVID, a. a. 0. 
N. 7 zu Art. 9 MSchG; MATTER, a. a. 0. S. 145 ff; TROLLER, Immaterialgüterrecht I, 
2. Aufl. S. 325). 
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Das Amt spricht der Beschwerdeführerin einen solchen Gebrauchswillen für beide 
Marken ab, weil deren Ausgestaltung an einer gleichzeitigen V erwendbarkeit für die 
gleichen Waren ernsthaft zweifeln und eine defensive Zweckbestimmung vermuten lasse . 
Die Beschwerdeführerin bestreitet das insbesondere mit der Begründung, sie habe außer 
NITRABAN und NITRARAN auch NIT RALUX, insgesamt also drei Marken zum 
Gebrauch für T extilveredelungsmittel und Farbstofie registrieren lassen. Diese Waren 
beträfen ein b esonderes Gebi et, weil verschiene Produkte im Hinblick auf das Endergeb
nis mehrerer Arbeitsprozesse zwar zusammengehörten, aber ungleich wirkten. Für solche 
Mittel erwiesen sich ähnliche Bezeichnungen als zweckmäßig. Das habe sie d enn auch be
wogen, drei Zeichen zu hinterlegen; sie verschaffe sich damit die Möglichkeit, die Mar
ken für Erzeugnisse zu gebrauchen, di e ähnlich zusammengesetzt und für ähnliche 
Zwecke bestimmt seien, sich aber doch so unterschieden, daß ihre K ennzeichnung durc:h 
bloße Zusätze in Form von Buchstaben oder Zahlen zu einer einzigen Markenbezeich
nung nicht möglich sei. Für eine D efensivabsicht lägen daher keine Anzeichen vor. Die 
Beschwerdeführerin gehöre zu den großen europäischen Chemie-Unternehmen und 
habe die Marken für Produkte vorgesehen, die in zahlreiche Länder ausgeführt werden 
sollen. Um einheitlich verpacken und werben zu können, sei sie in den wichtigsten 
westeuropäischen Staaten auf einen einheitlichen Markenschutz angewiesen . Erfahrungs
gemäß stehe selbst bei gründlicher Vorbereitung erst Jahre nach d er internationalen 
Registrierung fes t, ob ein Zeichen international verfügbar sei. Einzig aus diesem Grunde 
habe sie mit der Ingebrauchnahme vorläufig zugewartet, was ihre ernsthafte G ebrauchs
absicht aber nicht ausschließe. 

Diese unbelegten Einwände sind indes nicht geeignet, die Vermutung des Amtes zu 
widerlegen und die Absicht, die Marken NITRABAN und NITRARAN nebeneinander 
zu b enützen, wenigstens glaubhaft zu machen. Nach ihren eigenen Angaben ist vielmehr 
anzunehmen, daß es d er Beschwerdeführerin einstweilen bloß um Versuchs- oder Vor
ratsmarken geht. Die Annahme liegt umso näher, als die Beschwerdeführerin zunächst 
bestritt, eine G ebrauchsabsicht für beide Zeichen nachweisen zu müssen. Auf di e vor
läufige Schutzverweigerung hin sträubte sie sich zudem, die vom Amt verlangte Waren
ausscheidung vorzunehmen, um die beiden Marken wenigstens in diesem Sinne gegen
einander abzugrenzen. Auch das spricht gegen eine ernsthafte Absicht, beide Marken zu 
gebrauchen. 

Die Berufung auf das Zeichen NITRAL UX, das von d en beiden andern zwar deutlich 
abweicht, hilft der Beschwerdeführerin nicht, da es hier nicht zu beurteilen ist. Die 
Marken NITRABAN und N ITRARAN aber unterscheiden sich bloß durch einen 
Konsonanten, der ihre Aussprache urcd ihr Wortbild nur sehr wenig veränder t. Auch ist 
ein verschiedener Wortsinn wed er dargetan noch ersichtlich. Die beid en Marken sind 
einander in Bild und Klang täuschend ähnlich und daher leicht verwechselbar. Untt:r 
diesen Umständen taugt ihre Registrierung zum vorneherein nicht, um di e V erfügbar
keit d er einen oder anderen zu ermitteln, w eil a llfällige Einwände gegen di e eine Marke 
sich zwangsläufig auch gegen die andere richten würden . 

Angesichts d er fehlenden Unterscheidungskraft kann im Ernst auch nicht angenom
men werden, daß die Beschwerdeführerin die beiden Marken für Erzeugnisse, di e sie 
selber als nahe verwandt a usgibt, verwenden wolle. Die Gebrauchsabsicht läßt sich frei
lich nur mittelbar nachweisen, z.B. durch entsprechende Planungs- oder Vorbereitungs 
maßnahmen. Solche Anhaltspunkte für den behaup teten Gebrauchswillen liegen hier 
jedoch, wie das Amt zutreffend annimmt, nicht vor. D em Amt ist ferner darin beizu
pflichten, daß eine bloß b edingte Gebrauchsabsicht nicht genügt, um nach der Aus-
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nahmebestimmung des Art. 9 MSchG den Schutz von l'v!arken zu beanspruch en , d eren 
endgültige Auswahl noch auss teh t. D as schli eßt die Zulassung der streitigen Marken a us, 
gleich viel ob sie als Versuchs-, D efensi\·- od er V orratsmarken zu werten sind. 

Da ß es ihr um di e Bildung von Seri enzeichen oder Sortenbezeichnungen gehe, be
h a upte t die Beschwerdeführerin nich t und ist nach der U mschreibung dieser Zeichen in 
d er Lehre auch nicht anzunehmen (vgl. TROLLER, a . a . O. S. 286 ff ). 

M SchG Art. 9 und Art. 11 

Eine im Handelsregister gelöschte AG ist f ür eine Löschungsklage wegen einer im 
Markenregister auf sie noch eingetragenen A1arke parteifähig. 
Passiv legitimiert ist der zur Z eit der Klageanhebung im M arkenregister einge
tragene Inhaber, auch wenn die eifolgte Übertragung der .Marke auf ihn ungültig 
ist. 

Une societe anonyme radiee du registre du commerce possede la legitimation passive 
dans une action en radiation d'une marque toujours enregistree d son nom. 
La legitimation passive appartient au titulaire inscrit au registre des marques au 
moment de l'intrnduction de l' action, meme si le transfert de la marque effectue 
en safaveur est nul. 

SJZ 68 (1972), 205ff., Urteil des Kantonsgerichtes Graubünden vom 
15. November 1971. 

A us den E rwägungen: 

Obwohl die Beklagte durch die Löschung im H andelsregister ihre R echtspersönlich
keit einbüßte, muß ihr durch di e vor d er Löschung zu ihrer Vertretung befugten Organe, 
soweit sie nach den Bestimmungen d es Markenschutzgesetzes noch Rechte auf die 
M arke « C » besitzen soll , in diesem Verfahren di e Pa rteifähigkeit zuerkannt werd en. 
Die Klägerin macht geltend, di e Ü ber tragung der M arke auf H. sei ungültig, und leitet 
daraus offenbar ab, die Rechte d er Beklagten an der Marke (z .B. gem äß Art. 24 Ziff. 1 
MVVO auf di e Ein tragung zu verzichten ) bestünden nach wie vor. Auf ihre Klage ist, 
da der Sitz der Beklagten sich im K a nton Graubünden befand, daher einzutreten. 

Die Klägerin stützt ihr gegen di e Beklagte gerichtetes Begehren auf Löschung d er 
M a rke « C » darauf, di e Übertragung dieses M arkenrechtes von d er Beklagten auf H. 
h abe nach Art. 11 M schG nicht rechtsgültig vorgenommen werden können , da ein daz u 
gehörend es Geschäft gar nie existiert und mithin ni cht zusammen mit der Marke ha be 
übertragen werden kön nen . H. ist im R egister d er Fabrik- und H and elsm arken hingegen 
a ls Inhaber d er zu lösch end en M arke eingetragen. Da das Gesetz die Nichtigkeit eines 
R egistereintrages, d . h. Fälle, in denen d er Eintrag von selbst dahinfällt, nicht kennt 
und einem allenfa lls ungültigen Ü bertragungsgeschäft diese \ ,Virkung a uch nich t zu
kommt, muß in diesem gegen d en früheren Inhaber d es l'v!arkenrechtes geri chteten 
V erfahren auf den bes tehenden Eintrag abgestell t werden. Eine Klage auf Löschung 
einer M arke kann sich a ber nur gegen d en im Zeitpunkt der Klageanhebung im M arken
register eingetragenen Inhaber ri chten. Ein früherer Inhaber d er Marke, hi er di e C 
H olding, hat, solange der Eintrag zugunsten d es R ech tsnachfolgers besteht, in keinem 
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Falle R echte an der Marke, weshalb ein Anspruch auf Löschung des Eintrages der Marke 
nicht gegen ihn eingeklagt werden kann. Der Beklagten fehlt demzufolge die Passivlegiti
mation, und die Klage ist mithin a bzuweisen. 

MSchG Art. 14 Abs.] Ziff. 4, PVUe Art. 6quinquies lit. B Ziff. 3, MMA Art. 5 
Abs.1 

Täuschungsgefahr der Marke «Santi deutsches Erzeugnis», obwohl die An
melderin behauptet, «Santi» frei ersonnen zu haben, weil Santi ein Familienname 
ist und der Eindruck entstehen kann, die Anmelderin oder ihre Erzeugnisse haben 
irgendwelche Bez iehungen zu einem Träger des Namens Santi. 

La marque « Santi deutsches Erzeugnis» peut induire en erreur bien que la depo
sante pretende avoir elle-meme cree l' expression «Santi», car c' est la un nom patro
nymique et on peut donc supposer que la deposante, ou ses produits, ont un rapport, 
quel qu'il soit, avec une personne portant le nom patronymique Santi. 

BGE 98 I b 6ff., ATF 98 I b 6, res. fr.JT 1972 I 624, Urteil der 1. Zivil
abteilung vom 22. Februar 1972 i. S. Andre Hof er-Lebensmittel-Gesell
schaft m.b.H. gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum. 

Erwägungen des Bzmdesgerichts: 

1. Gem äß Art. 5 Abs. 1 des M adrider Abkommens über die in ternationale R egistrie
rung von M arken (MMA), das im Verhältnis zwischen d er Bundesrepublik Deutschland 
und der Schweiz vor d em 19. September 1970 in der Fassung von Nizza galt und sei ther 
in d er Fassung von Stockholm in Kraft steht, darf ein Verbandsland d er interna tional 
r egistrierten Marke den Schutz nur unter den Bedingungen verweigern, die nach der 
Pariser V erbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVUe) auf 
eine zur na tionalen Eintragung hinterlegte Marke anwendba r wären. Diese Bedingungen 
sind in Art. 5quinqu ies lit. B PVUe genannt und lauten in der in Lissabon revidierten Fas
sung der Ü bereinkunft gleich wi e in der zwischen d en beiden Staaten seit 19. September 
1970 maßgebenden Fassung von Stockholm. Unter anderem darf d er Schutz verweigert 
werden, « wenn die Marken gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung ver
stoßen, insbesond ere wenn sie geeignet sind , das Publikum zu täuschen ». Anschließend 
an diesen in Ziff. 3 entha ltenen Satz sagt die Übereinkunft , es bes tehe Einverständnis 
d arüber, daß eine Marke nicht schon d eshalb a ls gegen di e öffentlich e Ordnung ver
stoßend a ngeseh en werden könne, weil sie einer Vorschrift d es M arkenrechts nicht ent
sprich t, es sei d enn, daß diese Bestimmung selbst die öffentliche Ordnung betreffe. 

2. Das schweizerische Gesetz verbietet di e Eintragung einer Marke unter and erem, 
wenn sie gegen d ie guten Sitten verstößt (Art.14 Abs. } Ziff.2 , Art.3 Abs.4 MSchG). 
Diese Voraussetzung ist nach der R echtsprechung d es Bundesgerichtes namentlich dann 
erfüllt, wenn sich die Ma rke eignet, d en Käufer d er W are in irgendeiner Weise irre
zuführen (BGE 66 I 192, 194, 69 II 203, 77 I 79, 78 I 28 1, 89 I 51 Erw. 4, 293 Erw. 2, 
301 Erw. 2, 92 II 309, 93 I 5 7 5, 5 79, 95 I 4 73, 97 I 80) . Insoweit ist das Landesrecht nicht 
strenger a ls Art. 5quinquies lit . B Ziff. 3 PVUe, denn a uch diese Bestimmung versteht unter 
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den Marken, die gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstoßen, insbe
sondere solche, di e das Publikum täuschen könnten. 

3 . Art. 14 Abs. 1 Ziff. 4 MSchG sodann verbietet die Eintragung einer Marke unter 
anderem dann , wenn sie «eine ersonnene, nachgeahmte oder nachgemachte Firma 
trägt». 

TROLLER, Immateria lgüterrecht, 2. Auflage, S. 371 Anm. 268 und S. 375f. , ist der Auf
fassung, di ese Bestimmung setze keine Täuschungsgefahr voraus; sie und mit ihr die 
Praxis ständen d er Eintragung in der Schweiz bekannter Familiennamen a ls Marken 
oder Markenbestandteile beim Fehlen einer firmenmäßigen oder qualitätsbestimmen
d en Beziehung zur W are auch dann im W ege, wenn das Publikum aus ihnen nicht auf die 
Beschaffenheit der Erzeugnisse schließe. Er verweist auf einen in BuRCKHARDT, Schweize
risches Bundesrecht unter N r.2163 III erwähnten Entscheid des Eidgenössischen Justiz
und Polizeidepartementes aus d em jahr 1909 betreffend die l'vfarke «Felix». 

Das Bundesgericht hat nie erörtert, ob die genannte Bestimmung die «ersonnene, 
nachgeahmte oder nachgemachte» Firma a ls Markenbestandteil schlechthin verbiete 
oder sie nur da nn nicht zulasse, wenn sie das Publikum irreführen kann . Es erachtete die 
Bestandteile «Rosskopf Fils» und « Rosskopf Freres» in Marken für Uhren und «C. 
Pedroni » in Marken für Zigarren a ls ersonnen und daher gem äß Art. 14 Abs. 1 Ziff. 4 
MSchG unzulässig (BGE 46 II 418f., 50 I 323 ff. ) . Die Täuschungsgefahr lag jedoch in 
beiden Fällen auf der H and. Die Eintragung der M arke« Kübler-Rad » des Paul Kübl er 
wurde dagegen gemäß Art. 14 Abs. ! Ziff.2 MSchG abgelehnt, weil das kaufende Publi
kum sie mit d em bekannten R ennfahrer Ferdinand Kübler in Beziehung bringen würde 
(BGE 77 I 77ff. ) . Auch bei d er Prüfung d er Frage, ob die aus dem Namen « Sheila» 
bestehende Marke für Parfümerien zulässig sei, setzte sich das Bundesgericht nur mit 
Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 und Art. 3 Abs. 4 MSchG auseinander (BGE 92 II 309). 

Man kann sich fragen , ob es sich rechtfe rtig t, ersonnene Firmen als M a rkenbesta nd
teile selbst dann ni cht zuzulassen, wenn das Publikum ihren Phantasiecharakter ohne 
weiteres erkennen kann. Da die R echtsprechung unrichtige geographische Angaben 
ges tattet, wenn di e M öglichkeit d er Täuschung ausgeschlossen ist (BGE 55 I 271, 56 I 
475, 68 I 205 , 72 I 240, 89 I 51,293,30 1, 91 I 54, 93 I 57 1, 95 I 474, 96 I 254, 97 I 80), 
läßt sich kaum ein Grund finden, ersonnene Firmen selbst da nn aus Marken fernzuhalten , 
wenn sie nicht irreführend wirken können. 

Die Frage kann aber offen gelassen werd en , und es braucht auch nicht entschieden zu 
werden , ob Art. 5 qu inquies lit. B PVUe erla ubt, einer im Ursprungslande eingetragenen 
oder in te rna tional registrierten Marke den Schutz zu verweigern, wenn eine in ihr ent
haltene ersonnene Firma nicht irreführen kann . 

4. a) Es ist nachgewiesen und unbestritten, daß « Santi » in der Schweiz a ls Familien
name bekann t ist . Er wird von Einwohnern der Schweiz und von Schweizer Bürgern 
geführt. Das schweizerisch e Publikum weiß aber auch, daß er in Itali en a ls Familien
name vorkommt. 

b) Die Beschwerdeführerin macht geltend, ein Familienname werde nicht ohne 
weiteres auch a ls Firma empfunden , d enn aus einem bloßen Famili ennamen bestehende 
Firmen seien äußerst selten. Das Publikum denke nur an eine Firma, wenn die Marke 
außer dem Familiennamen auch einen Vornamen , eine Ortsbezeichnung oder einen auf 
eine Gesellschaftsform hindeutenden Zusatz enthalte. 

Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet werden . Einzelfirmen können aus dem 
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Familiennamen ohne Vornamen bes tehen (Art. 945 Abs. 1 OR). Im mündlichen oder 
schriftlichen V erkehr wird ferner die Firma häufig durch bloßen Gebrauch des in ihr 
enth a ltenen Familiennamens abgekürzt. D as Wort « Santi » eigne t sich daher durchaus, 
den Gedanken an eine Firma wachzurufen. 

D as ist aber nicht entscheidend, denn eine Marke kann auch dann irreführen , wenn 
der in ihr enthaltene Familienname n icht den G edanken an einen G eschäftsinhaber her
vorruft, sondern nur auf eine Beziehung zwischen der W a re und ein er n icht geschä ftlich 
tätigen Person, z.B. einem Erfinder oder ein em das Erzeugnis empfehlenden Fachmann 
schli eßen lä ßt. 

c) Im vorliegenden Falle läßt sich die Möglichkeit ein er Irreführung des Publikums 
nicht sch on deshalb verneinen, weil d er Familienname« Santi » in der Schweiz nur wenig 
verbreitet sei. Er kommt häufig genug vor, um a ls Familienname, Firma oder Firmen
bestandteil empfunden zu werden. Das genügt, um die Gedanken des Publikums von der 
Ware a uf eine Person oder Firma zu lenken und es damit zu täuschen. 

Die Möglichkeit der Täuschung wird nicht dad urch ausgeschlossen, daß «santi» an 
sich auch a ls M ehrzahl des ita li enischen Wortes «santo»-vcrs tanden werden kann. Diese 
Deutung liegt zu sehr abseits, a ls daß der Durchschnitt des schweizerischen Publikums, 
das Lebens- und Genußmittel oder Getränke kauft, a uf sie verfa llen würde. Insbesondere 
wer nicht Ita lien isch versteht, übersetzt «Santi » nicht a ls «Heilige», sondern denkt an 
eine Person oder einen Gesch äftsmann des erwähnten Namer. s. 

Unbehelf!ich ist sodann der E in wand, di e Kombination « Santi deu tsches Erzeugnis » 
sage klar, daß eine M a rke, nicht eine Firma vorliege. Die Frage ist nicht die, ob die drei 
Wörter zusammen den Eindruck ein er Marke oder vielmehr den einer Firma erwecken, 
sondern ob das Wort «Santi » für sich allein oder im Zusammenhang mit den beiden 
andern Bestandteilen der Marke als Hinweis a uf eine Firma oder eine Person empfunden 
werd e. Das trifft zu. Die Wörter « d eutsches Erzeugn is» heben die Bedeutung des Wortes 
«Santi» nicht auf. Sie eignen sich im G egenteil , sie zu unterstreichen. Der Durch
schni ttsleser kann sich vorstellen, die W a re sei nach d en R ezepten einer Person oder Firma 
mit Nam en Santi , aber in D eutschland hergestellt worden, oder sie gleiche ei nem i talieni
schen oder schweizerischen Erzeugnis, sei aber deutscher Herkunft. Er kann auch m einen 
der das Erzeugnis herstellende U ntcrnehmer heiße Santi. Solche oder ä hnliche Gedanken
gänge liegen umso n äher, als «deutsches Erzeugnis» eine G emeingut bildende reine 
H erkunftsbezeichnung ist, so daß «Santi» a ls das einzige a n sich markenfähige Zeichen 
gelten muß. 

d) Daß «Santi », wenn a ls Famili enname, Firmenbesta ndteil oder Firm a versta nden, 
ersonnen ist, bestreitet d ie Beschwerdeführerin nicht. Sie hat von d er Möglichkeit, einen 
tatsächlichen Zusammenhang ihrer Erzeugnisse mit ei ner Person oder Firma di eses 
Namens nachzuweisen, weder auf die provisorisch e Schutzverweigerung hin noch in der 
Beschwerde G ebrauch gemacht. 

Sie bringt dagegen vor, ein Famili enna m e sei a n sich wertfrei und könne daher nur 
täuschen , wenn das Publikum ihn ein er bestimmten in der Politik, in der Wirtschaft, im 
Sport usw. bekannt gewordenen Person zuschreibe. Diese Auffassung hält indessen nicht 
stand. Ein Name oder eine Firma kann in einer l\!Iarke nicht nur dann irreführen , wenn 
sie auf eine bestimmte Person oder ein bestimmtes Unternehmen anspielen , wie das im 
Beispiel d er Marke « Kübler-Rad » zutraf, sondern auch dann, wen n der Träger des 
Namens oder d er Firma nur vorgespiegelt, fingi ert , ersonnen ist. Art. 14 Abs. 1 Ziff. 4 
MSchG führt d enn au ch ausd rücklich di e ersonnene Firma neben der nachgeahmten 
oder nachgemachten an. 
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5. Das Amt für geistiges Eigentum hat somit der Marke der Beschwerdeführerin den 
Schutz zu R echt verweigert. Sein Entscheid läßt sich sowohl auf Ziff.4 als auch a uf 
Ziff. 2 des Art. 14 Abs. 1 MSchG stützen und widerspricht auch Art. 5quinquies lit. A und B 
PVUe nicht. 

MSchG Art.14 Abs.1 ,?,ijf.2, PVUe Art.6quinquies lit. B ,?,ijf.3, MMA Art.5 

Abs.1 

Das beidseits des Brenners gelegene Gebiet ist als ehemaliges Land Tirol im allge
meinen Bewußtsein erhalten geblieben, weshalb die Marke TJIROLFJRST für 
Südtiroler Bauernmöbel nicht täuschend wirkt . 

On considere communement que la region sise de part et d' autre du Brenner cons
titue l' ancien Tyrol; c' est la raison pour laquelle la marque TYROLFIRST des
tinee d des meubles rustiques provenant du Tyrol du Sud n' est pas trompeuse. 

PMMBL 1972 J 4 lff. , Urteil der I. Zivilabteilung des Schweizerischen 
Bundesgerichts vom 2. M ai 1972 i. S. Eisendle gegen das Amt. 

Aus den Erwägungen: 

Ita lien und die Schweiz sind dem Madrider Abkommen betreffend die internationale 
R egistrierung der Fabrik- oder Handelsmarken in d er am 15.J uni 195 7 in Nizza revi
dierten Fassung beigetreten (AS 1970 S. 1687 /8). Dessen Art. 5 Abs. l erlaubt d en auf das 
Abkommen verpflichteten Ländern, einer international registrierten Marke den Schutz 
unter d en gleichen Voraussetzungen zu verweigern, unter denen sie ihn nach d er Pariser 
Verbandsübereinkunft zum Schutze d es gewerblichen Eigentums (PVUe) ein er zur 
na tionalen Eintragung hinterlegten Marke versagen dürfen . 

Zwischen Italien und der Schweiz ist die am 3 1. Oktober 1958 in Lissabon vereinbarte 
Fassung der PVUc maßgebend (AS 1970 S.1682 /3). Sie erlaubt in Art.6quinquies lit. R 
Ziff. 3, einer international eingetragenen Marke d en Schutz zu verweigern, wenn sie 
gegen di e guten Sitten oder die öffentliche Ordnung verstößt, insbesondere wenn sie 
geeignet ist, das Publikum zu täuschen. Im übrigen hängt die Eintragungsfähigkeit von 
den Gesetzen des Verbandslandes ab (Art.6 Abs.! PVUc). 

Gleich wie nach Art.14 Abs.! Ziff.2 MSchG ist ein e Marke somit auch nach d er 
Übereinkunft als sittenwidrig zu betrachten, wenn sie geeignet ist, d en K äufer in irgend
einer Hinsicht irrezuführen. Eine Marke ist daher unzulässig, wenn sie geographische 
Angaben enthält, di e zur Annahme verleiten könnten , di e Ware stamme aus dem Lande, 
auf das die Angabe hinweist , obschon dies in Wirklichkeit nicht zutrifft . Anders verhält 
es sich nur, wenn di e geographisch e Angabe offensi chtlich bloßen Phantasiecharakter 
hat und nicht a ls H erkunftsbezeichnung aufgefaßt werden kann (BGE 96 I 253 /4 und 
dort a ngeführte Urteile). 

Nach der Auffass ung des Amtes ist unter Tirol (französisch und englisch « T yrol ») 
das a ls Feriengebiet bekannte österreichi sch e Bundesland zu verstehen , das Innsbruck 
zur Hauptstadt hat und das Inntal, das obere Lechta l sowie das sog. Ost-Tirol umfaßt. 
Eine Wortmarke mit eiern Bestandte il « Tyrol» könne zur Annahme verleiten, di e damit 
versehene \ ,Vare sta mme aus Ö sterreich ; sie wirke deshalb für das Publikum täuschend 
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und verstoße dadurch im Sinne von Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG gegen die guten Sitten. 
Der Beschwerdeführer hält dem unter Berufung auf geschichtliche und geographische 
Tatsachen vor allem entgegen, die Bezeichnung «Tirol» umfasste auch das Südtirol mit 
seinem Wohnsitz M eran, woher seine Waren stammten; das beidseits der Ostalpen ge
legene Gebiet gehöre h eute, was in der Schweiz durchaus bekannt sei, zwar teils zu 
Österreich und teils zu Italien, gelte sprach lich, ethnisch und kulturell aber immer noch 
a ls Einheit. 

Das Bergland nördlich und südlich d es Brennerpasses war während Jahrhunderten 
unter d er Bezeichnung « Tirol » ein T eil d es habsburgischen Besitzes und später des 
österreichischen Staa tes. Der Name geht zurück auf die Grafen von Tirol, d eren Stamm
schloß in d er Nähe d es gleichnamigen Dorfes bei M eran steht. Der südlich e Teil Tirols 
umfaßte ursprünglich nur ein Gebiet, das e twa der heutigen Provinz Bozen und dem 
heutigen Ost-Tirol entsprach und in welchem fast ausschließlich deutsch und ladinisch 
gesprochen wurd e. Im Jahre 1803 kam auch das Gebiet von Trient (das Welschtirol ) 
dazu, d essen Einwohner vorwiegend itali enisch sprachen. W ährend der napoleonischen 
Kriege wurde das Land vorübergehend aufgeteilt, was zur Erhebung der ihres eigenen 
Volkstums sehr bewußten Tiroler führte . ImJ ahr 1814 wurde Tirol wied er mit Österreich 
vereinigt. Nach d em ersten Weltkrieg mußte Österreich d en Hauptteil Südtirols an 
Italien abtreten, welches das Gebiet der d eutschsprech end en Einwohner, die Provinz 
Bozen, weitgehend italianisierte . W ährend des zwei ten Weltkri eges verließen etwa 
76000 d eutschsprech ende Südtiroler auf Grund d er deutsch/ita lienischen Vereinbarung 
von 1939 ihr Land und wurden im d eutsch en R eich angesiedelt. Etwa die Hälfte kehrte 
nach d em Kriege zurück, nachdem Italien sich gegenüber Österreich im Jahre 1946 
und im Friedensvertrag von 1947 verpflichtet hatte, d em Südtirol eine territoriale Auto
nomie zu gewähren und die deutsche Sprache wied er zuzulassen. Ita lien schuf dann die 
autonome R egion «Trentino-Tiroler Etschland» (Trentino-Alto Adige) mit d en Pro
vinzen Bozen und Trient. Die heutigen Einwohner der Provinz Bozen sprechen zu etwa 
zwei Dritteln deutsch oder ladinisch und sind nach ihrem Aussehen und Benehmen 
typische Tiroler (s . Großer Brockhaus, 16.Auflage; H erders Standard Lexikon; Schwei
zer Lexikon, je unter «Tirol » und «Südtirol »). 

Diese Entwicklung ist in großen Zügen a uch in der Schweiz bekannt, zumal di e 
Südtirolfrage seit Jahrzehnten immer wied er in d er Presse erörtert wird. Das Südtirol ist 
außerdem, wie das österreichisch e Bundesla nd Tirol, vielen Schweizern als ers trangiges 
Fremdenverkehrsgebiet bekannt. Das gi lt insbesondere vom Vintschgau und dem Eisack
tal sowie d en Kurorten Bozcn und l\1eran . 

Schon aus diesen Überlegungen geht es nicht an, Tirol mit d em gleichnamigen öster
reichisch en Bundesland gleichzusetzen und H erkunftsbezeich nungen aus dem Südtirol , 
weil sie das Wort «Tirol» aufweisen, als täuschend zu werten . Das Bergland nördlich u11d 
südlich d es Brenners g il t geographisch noch immer a ls Tirol. Es wird auch im Süde11 , 
insbesondere in d er Provinz Bozcn, mehrheitlich von L euten bewohnt , die a ls Tiroler 
angesprochen werden m üssen und ein entsprechend es Volksbewußtsein bewahrt haben 
Unter Südtirol ist nach den angeführten L exiken d enn auch der südlich d es Brenners 
gelegene T eil von Tirol zu versteh en , der von I talien amtlich T iroler Etschland genannt, 
la ndläufig aber immer noch m it Südtirol bezeichnet wird. Entgegen d en Einwänden d es 
Amtes läßt sich daher nicht sagen , dem Lande Tirol komme weder eine geographi sche 
Eigenständigkeit noch ein europäischer Eigenwert zu . 

Aus d em Entscheid 9 1 I 53 und d em nicht veröffentlichten Urteil des Bundesgerichts 
vom 9. D ezember 1968 i. S. Pha rmakon, wo es ebenfalls um geographische Angaben ging, 
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kann das Amt nichts für seine Auffassung ableiten. Monte Bianco (Mont Blanc) ist d er 
Name des höchsten und a llgemein bekannten Berges in Europa, der tei ls auf italienischem, 
teils auf französischem Gebiet li egt. D er Name durfte d eshalb nicht von einer Firma, di e 
ihren Sitz außerhalb dieser Gebiete hatte, a ls M a rke verwendet werden. Ähnlich verhielt 
es sich mit der Marke «Silvrctta», die in d er Schweiz wegen der gleichnamigen Hoch
gebirgsgruppe in den R ätisch en Alpen d en Eindruck erwecken konn te, es handle sich bei 
damit gekennzeichneten Waren um Erzeugnisse schweizerischer Herkunft. 

Fehl geht auch der Einwand, unter Tiroler Möbel seien österreichische Bauernmöbel 
zu verstehen, womi t das Amt offenbar sagen wi ll, diese Möbel würden ausschließlich 
im österreichischen Bundesland Tirol h ergestellt. Aus d en Ausführungen von L. Sc1-1MIDT 
(Bauernmöbel aus Süddeutschland , Ö sterreich und d er Schweiz, S. 169 ff. ), auf den das 
Amt sich beruft, ergibt sich eher das Gegenteil, erklärt der Verfasser doch, im Tirol seien 
«seit alters her» auf bäuerliche Art verzierte und bemalte Möbel hergestellt worden. 
Bis 1919 umfaßte das Land Tirol aber auch das Südtirol. Nach dem geschichtlichen Zu
sammenhang dürfte zudem klar sein, daß die Bauernkulturen nördlich und südlich des 
Brenners sich in ihren Grundzügen nicht voneinander unterscheiden, so daß auch die 
Möbel, soweit sie eigenständiger Natur sind, gleich oder ähnlich aussehen müssen. 

c) Ri chtig ist, daß aus der a llgemein bekannten Bezeichnung «Tiroler W eine» für 
Sorten aus dem südlichen Teil (z.B. Lagrein , Magdalener, Traminer, T erlan er usw. ) 
nicht schlechthin geschlossen werden darf, «Tirol» sei die H erkunftsbezeichnung für 
Waren aus dem Südtirol. Daß diese W eine so bezeichnet werden, obwohl sie aus dem 
heute zu Italien gehörenden T eil des Bergland es stammen, zeigt aber, wie sehr geo
graphische und kulturelle Vorstellungen über das ehemalige Land Tirol im allgem einen 
Bewußtsein erhalten bli eben. D er Umstand, daß in der Anlage B zum Abkommen zwi
schen der Bundesrepublik Deutschland und der Itali enischen R epublik von 1963/65 
über d en Schutz von H erkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geo
graphischen Bezeichnungen die Tiroler W eine unter dem Titel «Trentino - Alto Adigc» 
ohne den d eutschen Namen der R egion angeführt sind, hilft über diese Vorstellungen 
nicht hinweg, zumal die einzelnen Weinsorten nicht nur in italienischer, sondern auch 
in deutscher Sprache angegeben werden (z.B. Caldaro - Kalterer) . 

Richtig ist ferner, daß Österreich di e streitige l\l[arke zugelassen hat, dieser Umstand 
die schweizerischen Behörden aber nicht verpflichtet, sie in der Schweiz ebenfalls zu 
schützen (BGE 89 I 297). Es ist j edoch bezeichnend, daß gerade di e Behörden d es Landes, 
die die Verhältnisse am besten kennen und am eh esten Grund hä tten, die Herkunftsbe
zeichnung « Tirol » für sich all ein zu beanspruchen, d er Marke auf ihrem G ebiet den 
Schutz gewähren . 

Die angefochtene Verfügung, die auf der Annahme beruht, die Marke TYROLFIRST 
verstoße gegen die guten Sitten, ist dah er aufzuheben und die M arke in der Schweiz zu 
schützen. Zu einer Be>schränkung des Schutzes besteht kein Anlaß. 

MSchC Ait. 14 Abs. 1 Ziff 2 und 4, PVUe Art. 6quinquie, lit. ß Ziff 3, MMA 
Art.5 Abs.1 

In Verbindung mit anderen Markenbestandteilen kann ein Vorname als ersonnene 
Firma wirken. 
Die für Damenkleider hinterlegte Bezeichnung SHEILA DIFFUSION geht auf 
irrejithrende Reklame aus. Sie läßt vermuten, die Kleider stammten von der im 
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französischen Sprachgebiet unter dem Pseudonym Sheila bekannten Sängerin 
Annie Chance! oder würden von ihre empfohlen oder getragen. 

Un prenom peut apparaitre comme une raison de commerce .fictive lorsqu'il est en 
relation avec d' autres elements de marque. 
La denomination SHEILA DIFFUSION deposee pour des vetements Jeminins 
cherche d tromper d des .fins publicitaires. Elle fait accroire soit que les vetements 
proviennent de la chanteuse Anni Chance!, connue dans les regions de Langue 
franyaise SOUS le pseudonyme de Sheila, soit qu'ils ont ete recommandes ou portes 
par elle. 

PMMBL 1972 I 52ff., ATF 98 I b 188, res. fr .JT 1972 I 625, Urteil der 
I. Zivil abteilung des Schweizerischen Bundesgerichts vom 11.Juli 1972 
i.S. Productions Claude Carrere gegen das Amt. 

Aus den Erwägungen: 

G emäß Art. 14 Abs. 1 Ziff. 4 MSchG darf eine Marke unter anderem dann nicht ein
getragen werden, wenn sie eine ersonnene Firma enthält. 

Das trifft nicht schlechthin schon dann zu, wen n die Marke einen Bestandteil aufweist, 
d er an sich auch in einer Firma vorkommen könnte. Sonst wären Wortmarken nie 
schutzfähig, denn jedes Wort ist auch als Bestandteil einer Firma d enkbar, daja Aktien
gesellschaften und G enossenschaften ihre Firma frei wählen können (Art. 950 OR). 
Insbesondere sind Vornamen a ls M a rken oder Markenbestandteile nicht deshalb unzu
lässig, weil auch Firmen einen solchen Namen enthalten könn en. Es gibt denn auch im 
schweizerisch en Markenregister zahlreiche Marken, die a usschließlich aus ein em Vor
namen bestehen, wobei zu b eachten ist, daß er nicht etwa a us der Firma des M a rken
inha bers übernommen , sondern anscheinend willkürlich gewählt wurde, z.B. J ANINE, 
BEATRICE, ANGELIKA, BIANCA, BRIGITTE, CAROLA, CLAUDIA und PETRA 
(M arken-Jahressammlung d es eidg. Amtes für geistiges Eigen tum 1967 S. 73 und 80; 
Schweizerisches Patent-, Muster- und M a rken-Bla tt (PMMBI) 1971 IV S. 184 und 185; 
siehe ferner PMMBI 1971 IV 259,271,314,315,323,347,419,519,69 1,890 und 892 ). 
In anderen Fällen ist der als Marke e ingetragene Vorname auch Bestandteil der Firma 
des Markeninhabers. Das trifft z.B. zu bei d en Marken STELLA, ANDRE und NELL Y 
(Marken-Jahressammlung 1965 S.12 10, 1967 S.2108 ; PMMBI. 1971 IV 282 und 
901 ). 

Das heißt nicht , ein Vorname in einer Marke könne nie di e Stellung einer ersonnenen 
Firma einnehmen . Dieses Stellung kann ihm durch d en Zusammenhang mit anderen 
Bestandteilen d er Marke verschafft werd en. Die Marke muß immer a ls Ganzes gewürdigt 
werden, so a uch im vorl iegend en Falle, wo sie nicht bloß aus dem Vornamen Sheila 
b esteht , sondern SHEILA DIFFUSION lautet Das Wortdiffusion , das hier den Sinn 
von « distribution » hat (s. ROB ERT, Dictionnaire a lphabetique et analogique de Ja la ngue 
frarn;:a isc unter « Diffusion » und «Distribution » und LITTRE, Dictionnaire de la 
lange frarn;:a ise unter «d iffusion ») erweckt den Eindruck, der H ersteller oder H ä ndler, 
der die mit di eser Marke gekennzeichne te Ware auf den Markt bringe, hei ße Sheila 
oder trage diesen Vornamen in seiner Firma. D en n j eder V ertri eb setz t ein Subjekt vor
aus, das ihn vornimmt. Der Gedanke a n eine Firma drängt sich um so mehr auf, a ls 
l\:Iarke und Geschäftsfirma identisch sein können (Art. 1 Abs. 1 MSchG) und tatsächlich 
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oft identisch sind oder der G eschäftsinhaber häufig einen charakteristischen Bestandteil 
seiner Firma besonders einen Vornamen (Stella, Andre, Nelly usw.) als Wortmarke 
gebraucht. 

Daraus folgt , daß die l'vfarke der Beschwerdeführerin in der Schweiz nicht geschützt 
w erd en kann , gleichgültig ob tatsächli ch jemand das vVort Sheila in sein er Firma ver
wendet oder nicht. Im ein en wie im anderen Falle wirkt sie tä uschend . W enn ni em a nd 
das W or t Sheila als Handelsname oder Bestandteil eines solchen gebraucht, spi elt sie 
auf ein e ersonnene Firma an . 

BGE 92 II 305 ff. steht dieser Würdigung nicht im \,Vege, denn dieses Urtei l betrifft 
eine M a rke, die a usschließlich aus dem Wort Sheila bes teht, also keine Anspielung auf 
ein Unternehmen enthält. W enn man diese M a rke für sich allein b etrachtet, erweckt sie 
sowenig den Eindruck einer ersonnenen Firma im Sinne von Art. 14 Abs. 1 Ziff. 4 MSehG 
wie die im schweizerischen Markenregister stehenden Zeichen JANINE, BEATRICE, 
ANGELIKA usw. 

Art. 14 Abs. 1 Ziff. 4 MSchG verbietet auch, mit d er Marke die Firma eines andern 
nachzuahmen oder nachzumachen. Auszunehmen sind die Fälle, in denen der Marken
inhaber wegen seiner Beziehungen zum andern hierzu berechtigt ist, z.B. wenn er die mit 
d er Marke versehenen Waren ausschließlich vom Inhaber der nachgeahmten oder nach
gemachten Firma bezieht. 

Aus BGE 92 II 307 ff. ergibt sich, daß am 2.Januar 1964 in Paris mit Unterstützung 
der Sängerin Annie Chance! und ihrer Eltern die Gesellschaft «La Boutique de Sheila 
S. A. » gegründet wurde, die mit Damenkleidern Großh andel treibt. Charakteristischer 
Bestandteil des Namens dieser G esellschaft ist d er angelsächsische Vorname Sheila, der 
als Pseudonym der erwähnten Sängerin bekannt geworden ist. Das Wort Sheila in der 
Marke SHEILA DIFFUSION ist eine Nachahmung oder Nachmachung dieser Firma. 
Die Marke der Beschwerdeführerin lenkt die Gedanken d es Lesers um so mehr auf die 
Firma «La Boutique de Sheila S.A.», als sie zur Verwendung auf Waren gleicher Art, 
wi e diese G esellschaft sie vertreibt, bestimmt ist. 

Art.14 Abs.! Ziff.4 MSchG setzt weder voraus, daß die nachgeahmte oder nach
gemachte Firma im schweizerischen Handelsregister stehe, also in der Schweiz gemäß 
BGE 79 II 307 ff., 90 II 197, 318, 98 II 59f. als Handelsname geschützt sei, noch daß ihr 
Träger hier mit dem Markeninhaber im Sinne von BGE 76 II 96, 79 II 314, 88 32 Erw. 2, 
90 II 323f., 91 II 123, 98 II 60ff. im Wettbewerb stehe. Denn die erwähnte marken
r echtliche Bestimmung ist nicht ein Ausfluß der Ansprüche auf Firmenschutz und Lauter
keit des W ettbewerbes, sondern will wie Ziff. 2 des Art. 14 Abs. 1 unabhängig von den 
Interessen des Inhabers der nachgeahmten oder nachgemachten Firma den guten Sitten 
dienen, namentlich einer Täuschung des Publikums über die H erkunft der Ware vor
beugen. Daher ist unerheblich, daß die G esellschaft «La Boutique de Sheila S. A . » 
ihren Sitz in Frankreich hat und nicht feststeht, ob sie heute auch in d er Schweiz geschäft
li ch tätig ist, insbesondere ob sie etwa die in den Akten erwähnte Boutique Sheila am 
Grand-Passage in Genf beliefert. Es genügt, daß sie in d er Schweiz nicht völlig unbekannt 
ist.Jene Kreise der schweizerischen Interessenten für Damenkleider, die sie aus irgend
einem G runde kennen , z.B. aus BGE 92 II 305ff. oder aus ihrem V erkehr mit Paris, 
könnten sich vorstellen , sie bringe die mit der Marke SHEILA DIFFUSION versehenen 
Kleider auf den l'viarkt. Diese Gefahr ist um so erheblicher, als die Belieferung d er Schweiz 
mit D a m enkleidern aus Paris gerichtsnotorisch ist. Schweizerische K ä ufer, die sich in 
Paris mit solcher Ware eindecken , können umso eher irregeführt werden, als auch die 
Beschwerdeführerin ihren Sitz in Paris hat. 
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Die Beschwerdeführerin behauptet nicht, daß die Gesellschaft «La Boutique de Shcila 
S. A. » h eute nicht m ehr bestehe. Sie bringt auch nicht vor, sie werde von dieser be
liefert oder beherrscht oder dürfe aus anderen Gründen d ie Marke SHEILA DIFFU 
SION gebrauchen. Es bleibt d eshalb dabei, daß sie mit dem Bestandteil Sheila die Marke 
eines Dritten unerlaubterweise nachahmt oder nachmacht. 

Auch unter diesem Gesichtspunkt da rf somit di e erwähnte Marke in der Schweiz 
nicht geschützt werd en. BGE 92 II 305 ff. steht der Verweigerung des Schutzes wiederum 
nicht im Wege. In diesem Urteil wurde auf die Möglichkeit von Verwechslungen zwisch en 
der M arke SHEILA und der Firma « La Boutique de Sheila S. A. » nicht Rücksicht ge
nommen, weil diese Gesellschaft ni cht Prozeßpartei war und übrigens mit d em Inhaber 
der für Parfümerien b es timmten Marke SHEILA nicht im Wettbewerb stand. 

Das Amt für geistiges Eigentum macht geltend, die Marke SHEILA DIFFUSION 
könne auch deshalb zu T äuschungen führen, weil ein T eil der schweizerischen Käufer
schaft den Namen Sheila als Pseudonym von Annie Chance! empfinde und die Ware 
mit dieser Sängerin in Beziehung bringen könnte. 

In BGE 92 II 305 ff. wurde ein Anspruch der Annie Chance! auf Löschung der von 
der S. A. d es produits Clermont et Foue t am 13. März 1963 hinterlegten Parfümeriemarke 
SHEILA verneint. D as Bundesgericht führte aus, drei oder vier Monate eines raschen, 
durch Fernsehen, Rundfunk und geschickte Propaganda aufgebauschten Erfolges 
hätten d er Sängerin nicht genügt, um ihr Pseudonym schon im Zeitpunkt der Hinter
legung d er streitigen Marke so durchzusetzen, daß ihm eine dauernde Bekanntheit ge
sichert war. Anni Cha nccl habe daher kein subjektives und ausschließliches R echt auf 
den bekannten und verbreite ten Vornamen Sheila; di eser sei Gemeingut. 

Aus Schreiben von Sendeleitern der Rundfunkstudios von Lausanne und Genf vom 
Mai 1972 und and eren Urkunden ergibt sich indessen, daß Annie Chance! unter dem 
Pseudonym Sheila wegen ihrer Schallplatten und ihres Auftretens im Fernsehen seit 
M ärz 1963 im französischen Sprachgebie t der Schweiz sehr bekannt geword en ist und 
sich zusammen mit wenigen anderen jungen fra nzösischen Sängerinnen (Mireille 
Mathieu, Franc;:oise Hardy, Sylvie Vartan) der größten Gunst des Publikums erfreut. 
Der jährliche Umsatz an Schallplatten und Musik-Kassetten mit Chansons von ihr ist 
ständig gestiegen. Ihr Pseudonym ha t sich in den Ländern französischer Zunge durch
gese tzt und kennzeichnet sie dort als Sängerin. D er Beschwerdeführerin ist deshalb nicht 
beizupflichten, wenn sie geltend macht, d er Ruf dieser Sängerin unter dem Pseudonym 
Sheila sei heute ziemlich verblaßt. Gegenteils individualisi ert dieser Deckname Anni 
Chance! in der Vorstellung gewisser Kreise jetzt genügend. 

Es ist nun nicht ausgeschlossen, daß das Zeichen SHEILA DIFFU SION in diesen 
Kreisen den Eindruck erwecken könnte, di e mit ihm verseh enen Damenkleider würd en 
von Anni e Chance! auf den Markt gebracht. Denn durch BGE 92 II 305 ff. ist bekannt 
geworden, daß sie und ihre Eltern ein Unternehmen der Damenkleiderbranche unter
stützen. J edcnfalls könnte aus d er M a rke geschlossen werden, Annie Chance! unterhalte 
Beziehungen zur Beschwerdeführerin oder die von di eser vertriebenen Kleider würd en 
von d er Sängerin empfohlen oder getragen. Die Möglichkeit von Irreführungen dieser 
Art genüg t, um eine Marke unzulässig zu machen; es ist nicht nötig, daß das Publikum 
sich vorstelle, die in d er Marke genannte Person sei Inhaberin des Geschäftes, das di e 
W a re anbietet (Urteil der I. Zivilabteilung vom 22. Februar 1972 i. S. Andre Hofer
Lebensmittel-Gesellschaft m .b.H. , Erw. 4b, veröffentlicht in PMMBI 1972 I 33). Di e 
Marke SHEILA DIFFUSION geht auf irreführend e R eklame aus und verstößt daher 
gegen di e guten Sitten. Sie läßt sich in di eser Hinsicht mit der Marke K U EBLER-RAD 
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oder KUEBLER vergleichen, die auf den R ennfahrer Ferdinand Kübler anspielte 
(BGE 77 I 77 ff.). Daß außer Annie Chance! auch andere Personen berechtigt sind, sich 
Sheila zu nenn en, ändert nichts. Die Beschwerdeführerin heißt nicht Sheila und bezieht 
ihre Ware auch nicht von einer Person dieses Namens. Si e hat daher kein berechtigtes 
Interesse, ihn als Markenbes tandteil zu gebrauchen. In dieser Hinsicht unterscheidet 
sich die vorliegende Sache vom Falle d er Kühler-Marke, deren Inhaber selber auch 
Kübler hi eß , a ber d ennoch unterlag. 

MSchG Art. 14 Abs.1 Ziff.2 

Die aus der Bezeichnung PRO TECTOR und der photographischen Wiedergabe 
eines Bergbaches kombinierte Wort-Bildmarke hat in Verbindung mit Wasch
mitteln irreführende Wirkung. Sie spielt auf den Gewässerschutz an und gibt vor, 
das Wasser zu schützen, was bei Waschmitteln ihrer Zweckbestimmung nach 
nicht möglich ist. 

La marque combinie comprenant la disignation PROTECTOR et la photogra
phie d'un torrent de montagne est propre a tromper le public lorsqu' eile est destinie 
a des produits de lavage. Elle ivoque La protection des eaux et fait accroire que le 
produit qu' elle disigne sauvegarde La pureti de l' eau, ce qui est impossible en raison 
de La fonction meme de ce produit. 

PMMBl 1972 I 54, Verfügung des Eidgenössischen Amtes vom 7. August 
1972. 

Aus den Erwägungen: 

1. Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG verbietet die Eintragung einer Marke unter anderem, 
wenn sie gegen die guten Sitten verstößt. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes 
trifft dies namentlich dann zu, wenn die Marke geeignet ist, d en Käufer der Ware in 
irgendeiner Weise irrezuführen (BGE 96 I 254, 757 f und 97 I 80). Sittenwidrig sind daher 
Marken , die eine bestimmte Beschaffenheit, Zweckbestimmung oder Wirkungsweise der 
Erzeugnisse, denen si e als Kennzeichen dienen, vortäuschen. 

2. Das zur Eintragung angemeldete Zeichen ist eine kombinierte Wort-Bildmarke. 
Es zeigt den Wasserfluß eines Bergbaches in photographischer Wiedergabe, der den 
\,Vörtern PROTECTOR und dem Firmennamen sowie der stilisierten Darstellung einer 
Waschmaschine als Hintergrund dient. D er Schriftzug der Bezeichnung PROTECTOR 
ist sehr groß gehalten, weshalb dieser Ausdruck besonders ins Auge springt. « PRO
TECTOR » findet sich in der englischen Sprache als Synonym für « Beschützer , Gönner, 
Schutzmittel oder Schutzvorrichtung». Er stammt ursprünglich vom lateinischen V erb 
« protegere» ( = schützen , beschützen ). 

Die Marke ist laut Warenliste für \ ,Vasch-, Bleich- und Putzmittel, Kosmetika sowie 
Parfümeri en bestimmt, und sie wird bereits zur K ennzeichnung eines Waschmittels ver
wend rt. Die im Markenbild wiedergegebene Waschmaschine weist auf eine bestimmte 
W a rena rt hin. Für and ere Produkte als Waschmittel wirkt di eser Hinweis irreführend 
oder defensiv. 
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Aber auch für Erzeugnisse, di e tatsächlich zum Wasch en dienen, muß die Marke 
täusch end gewertet werden. In Verbindung mit klarem frischem Wasser eines Berg
baches und a ls Marke für Waschmittel spielt der Ausdruck PROTECTOR klar erkenn
bar auf den Gewässerschutz an . Er erweckt den Eindruck, es handle sich um ein das 
W asser schützendes Produkt. Di eser Eindruck ist insofern unzutreffend , a ls Waschmittel 
das Wasser belasten und in größerem oder kleinerem Ausm a ße stets zu dessen Ver
schmutzung beitragen. Eine Ware, die ihrer Bestimmung nach das Wasser nachteilig 
beeinflußt, kann es nicht gleichzeitig auch beschützen. Beschützer im la ndläufigen Sinne 
ist nicht bereits d er , d er weniger schadet a ls and ere, oder d er eine Schädigung unterläßt. 
Diese Funktion hat nur, wer vor Dritteinwirkungen schützt. Ein W aschmittel, das weniger 
Phosphate enthält als Konkurrenzprodukte, belastet das W asser auch weniger. Es schont 
zwar auf di ese Weise die Gewässer, aber es vermag sie ni cht vor der Verschmutzung zu 
bewahren, zu d er es ja nach wi e vor selber beiträgt. Von einem « Beschützer» oder 
«Schutzmittel» kann unter solchen Umständen keine R ede sein . 

Die Marke läßt die K äuferinnen glauben, das Waschmittel PROTECTOR mache 
ni cht nur die vVäsche, sondern auch das Wasser sauber. Sie appelliert an deren Um
weltschutzbewußtsein und weckt falsche Vorstellungen über die Wirkungsweise des 
Produktes. Neben der R egisterbehörde haben übrigens auch das E idg. Amt für Ge
wässerschutz, die Schweizerische Gesellschaft für Umweltschutz und das Radio d er 
deutschen Schweiz die M arke PROTECTOR und di e Art und W eise, wie für sie gewor
ben wird, als irreführend beansta ndet.Di e Vorbringen der Hinterlegerin zu den Begriffen 
d es G ewässerschutzes und d er Verhütung tun vorliegend, wo es um die Deutung des 
Wortes « Protector » geht, nichts zur Sache. 

3. W eil die vorliegende Wort-Bildmarke im Zusammenhang mit Waschmitteln ge
eignet ist, das Publikum zu täusch en und weil sie zudem in Verbindung mit den übrigen 
im Warenverzeichnis aufgeführten Erzeugnisse irreführenden oder defensiven Charakter 
hat, kann sie nicht zur Eintragung zugelassen werden. 

III. Wettbewerbsrecht 

UWG Art.1 , Namensrecht, PVUe Art. 8 und Art. JObis. 

Die Luzerner Firma Standard Commerz Bank verletz t die R echte der deutschen 

Großbank Commerz bank Aktiengesellschaft. 

La raison sociale lucernoise Standard Commerz Bank lese les droits de la banque 

allemande Commerz bank Aktiengesellschaft. 

BGE 98 II 57ff. , ATF 98 II 57, res. fr .JT 1972 I 63'2, Urteil der I. Zivil
abteilung vom 1. Februar 1972 i.S. Standard Commerz Bank gegen 
Commerzbank Aktiengesellschaft. 

Aus den Erwägungen: 

1. Die Bundesrepublik D eutschland gehört wie die Schweiz d er Pariser Verbands
übere inkunft zum Schutze d es gewerblichen Eigentums (PVUe) an. Dieses Abkommen 
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galt im Verhältnis der beiden Staaten vom 17. Februar 1963 an in der Fassung von 
Lissabon von 1958 (AS 1970 S.1682f. ). Seit 19.September 1970 ist die Fassung von 
Stockholm von 1967 maßgebend (AS 1970 S. 620; La Propriete industrielle 1970 S. 210). 

Die Klägerin genießt daher - und genoß schon vor dem Inkrafttreten der n euesten 
Fassung der Übereinkunft - in der Schweiz in bezug auf den Schutz des gewerblichen 
Eigentums die gleichen Vorteile, welch e di e schweizerischen Gesetze den Schweizern ge
währen (Art.2 Abs.! PVUe) . Insbesondere ist ihr Handelsnam e in der Schweiz ohne 
Verpflichtung zur Hinterlegung oder Eintragung geschützt (Art. 8 PVUe) und hat sie 
Anspruch a uf einen wirksamen Schutz gegen unlauteren Wettbewerb (Art. !Obis 
PVUe). 

Art. 8 PVUe hat nach der neueren R echtsprechung des Bundesgerichtes nicht d en 
Sinn, der a usländische Handelsname sei auch ohne Eintragung in d as Handelsregister 
wie ein im Inland eingetragener zu schützen. Die Bestimmung verlangt nur, daß j ed es 
Verbandsland d em nicht eingetragenen Handelsnamen d es Angehörigen eines anderen 
Verbandslandes auch ohne Eintragung den gleichen Schutz gewähre, den es dem nicht 
eingetragenen Handelsnamen der eigenen Staatsangehörigen bietet. Es verhält sich auch 
dann nicht anders, wenn der Handelsname im Ursprungslande förmlich registriert wor
d en ist. Diese Eintragung ist nicht kraft der Verbandsübereinkunft einer Eintragung in 
den anderen Verbandsländern gleichzustellen (BGE 79 II 307ff., 90 II 197, 318). 

Auch Art. 956 OR stellt die ausländische Eintragung einer Eintragung in der Schweiz 
nicht gleich. Da die Klägerin hier nicht im Handelsregister eingetragen ist - sie unterhält 
keine schweizerische Zweigniederlassung - , steht ihr da her das in dieser Bestimmung 
vorgesehene Recht zum ausschließlichen Gebrauch ihrer Firma nicht zu (BGE 90 II 
199, 318). Sie kann sich in der Schweiz der Nachmachung oder Nachahmung ihrer 
Firma nur widersetzen, wenn und soweit die Beklagte die Voraussetzungen des unlauteren 
Wettbewerbes erfüllt oder die Klägerin in den persönlichen Verhältnissen verletzt hat 
(BGE 23. S. 1757, 52 II 398, 79 II 309, 314f., 90 II 199,3 18, 91 II 123). 

Die Klägerin hat denn auch ihre Rechtsbegehren nur aus unlauterem Wettbewerb 
(Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG) und aus dem Persönlichkeitsrecht auf ihren Namen (Art. 29 
ZGB) abgeleitet, und das Obergericht hat sie nur unter ersterem Gesichtspunkt ge
schützt. 

2. Die Beklagte bes treitet, mit der Klägerin im Sinne d es Art. 1 UWG im Wettbewerb 
zu stehen, d enn sie sei vorwiegend in der Zentralschweiz tätig, während die Klägerin 
Bankgeschäfte in der Schweiz nicht abschliesse und mangels einer Erlaubnis der eidge
nössischen Bankenkommission auch gar nicht «in ihrem Namen na ch außen auftretend 
abschließen dürfe. 

a) Das Obergericht ist der Auffassung, die rä umlich e Voraussetzung eines Wett
bewerbes sei schon dann erfüll t, wenn d er Kunde das Tun des einen Unternehmens dem 
anderen zurechnet oder eine Verbindung zwischen beiden annimmt, so daß er sich auf 
Grund der Leistungen oder Handlungen des einen sein Urteil über j ene des andern bilde, 
die beiden Unternehmen also in einen Zusammenhang bringe, der nicht besteht. Es bejaht 
d eshalb ein räumliches W ettbewerbsverhältnis im vorliegenden Falle schon mit der Be
gründung, es besteh e eine tatsächliche Vermutung, daß deutsche Touristen in Luzern 
die Dienste der Beklagten in Anspruch nehmen und wegen der Ähnlichkeit der beiden 
Handelsnamen auf eine Verbindung zwischen d en Unternehmen der Parteien schließen. 
Es beruft sich auf TROLLER, Immaterialgüterrecht II, 1. Auflage S. 896 ( = 2. Auflage 
s. 1040f. ) . 



-154-

Diese Auffassung ist zu verdeutlichen. Zwei Unternehmen stehen nur dann mitein
ander im W ettbewerb, wenn sie für ihre (gleichartigen ) L eistungen wenigstens teilweise 
im gleich en geographischen Gebie te Kunden suchen oder die Gefahr bes teht, da ß j e
mand sich trotz der ge trennten Werbegebiete statt vom einen vom anderen Unternehmen 
bedienen lasse (vgl. BGE 76 II 96, 79 II 314, 88 II 32 Erw. 2, 90 II 323 f. ) . Der Schluß, 
den d as Publikum a us d er Ähnlichkeit d er beiden N am en zieh en mag, sagt nichts darüber 
aus, ob die eine oder and ere Vorausse tzung zutreffe. Wenn z.B. zwei Lichtspieltheater 
in Brüssel und Lausanne ähnliche Na m en haben und das Publikum daraus schließt, sie 
gehörten ein und dem selben Unternehmer oder es bestehe eine wirtscha ftliche Verbin
dung zwisch en ihren Eigentümern, stehen die beiden Theater dennoch nicht mit ein
ander im W ettbewerb, denn sie werben nicht im gleichen geographisch en Gebiete und 
es bes teht auch nicht die Gefahr, da ß die Kunden wegen der Vorstellung, die sie sich 
über die beiden Unternehmen machen, vom einen zum anderen überlaufen (vgl. BGE 
76 II 77 ff.) . Anderer M einung ist wahrscheinlich auch TROLLER ni ch t, d enn er führt 
aus, ein v\lettbewcrbsverhältnis setze das Umwerben d erselben Kunden und damit das 
Handeln in einem G ebie t voraus, auf d em Personen di e Möglichkeit h aben, sich für das 
eine oder andere Angebot zu entsch eiden; kein Wettbewerb liege vor, wenn Unter
nehmer zwar dieselbe Art von Waren, aber an gebietsmäßig getrennte Kundenkreise 
anbieten ; dabei komm e es vor allem darauf an, ob der Kunde die angebotene Ware 
oder L eistung gleich an dem Orte entgegennehmen m öchte, wo er sich aufhält, oder ob 
die räumliche Entfernung ihn nicht von der Bestellung zurückhalten würde (a. a. 0. 
2.Auflage S. 1040f. ). Wenn TROLLER anschließend daran ausführt, die wettbewerbs
mäßige Verbindung könne noch loser sein, und sich dann ähnlich ausdrückt wie das 
Obergericht, will er offenbar nicht da von abrücken, d aß die beiden Unternehmen mit
einander räumlich überhaupt im Wettbewerb stehen müssen. Er will nur sagen, welche 
Vorstellungen den Kunden bewegen können, trotz der räumlichen Entfernung der 
h eiden Unternehmen sta tt mit d em einen mit d em anderen abzuschließen . 

D er Klägerin können schon außerhalb der Schweiz Kunden entgehen , wenn sie di e 
Namen d er Parteien verwechseln oder zu Unrecht auf wirtschaftliche enge Beziehungen 
unter d en Parteien schli eßen. Statt daß sich ein Kunde an die Klägerin im Ausland 
wende t, nimmt er di e Dienste d er Beklagten in der Schweiz in Anspruch in der M einung, 
die Beklagte sei eine Zweigniederlassung d er Klägerin od er werde von di eser beherrscht. 
Es verhä lt sich anders als im Beispiel der Lichtspi elthea ter, deren Kund en aus einem 
geographisch kleinen Gebie t kommen und nicht wegen einer V erwechslung das im 
Ausland liegende Thea ter eines anderen Unternehmens besuchen. Die Klägerin ist nicht 
eine klein e Lokalbank, sondern eine Großbank mit 700 Zweigniederlassungen in d er 
Bundesrepublik D eutschland und V ertretungen in zahlreichen Ländern. Ihr Kunden
kreis erstreckt sich über die Grenzen Deutschlands hinaus. Selbst wenn die Klägerin 
nicht a uch in d er Schweiz geschäftlich tä tig wäre, bes tände daher die G efahr , daß j emand 
in d er M einung, mit der Klägerin abzuschließen, die Beklagte anspreche, falls er die 
Parteien nicht voneinander zu unterscheiden vermag oder glaubt, die Klägerin beherr
sche die Beklagte und di ese arbeite da her gleich zuverlässig wie j ene. 

Die Parteien steh en dah er schon unter diesem Gesichtspunkt miteinander im W ett
bewerb, gleichgültig ob die Klägerin in d er Schweiz Geschäfte abzuschließen pflegt. 

b) Das Fehlen sch weizerischer Betri ebss tätten d er Klägerin bed eutet zudem nicht, 
daß diese in der Schweiz keine Kunden habe. Das Bundesgesetz über die Banken und 
Sparkassen verbietet ihr nicht, an Personen in der Schweiz heranzutreten und mit ihnen 
Gesch äfte zu tätigen. Es ist nur anwendbar auf die schweizerischen Banken und auf die 
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in d er Schweiz bes teh enden Sitze, Zweigniederlassungen, Agenturen und Vertreter aus
ländischer Banken (Art. 1 und 2). Ausländische Banken dürfen auch da nn , wenn sie 
diesem Gesetz nicht untersteh en, in d er Schweiz Kunden werben und mit solchen Ge
schäfte a bschli eßen, sei es, daß sie vom Auslande aus selber handeln, sei es, daß sie die 
Di enste schweizerischer Banken in Anspruch nehmen. Wenn die Klägerin in der Schweiz 
wirbt oder unmittelbar oder mittelbar Bankgesch äfte einzugehen pflegt, steh t sie hi er 
mit d er Beklagten im Wettbewerb (BGE 91 II 123 Erw. 2). 

\,Yerbung der Kl ägerin in der Schweiz ist nachgewiesen. Es steht fest, d aß di e Klägerin 
sich schon oft in schweizerischen Finanz- und Tageszeitungen durch Inserate a ls d eutsche 
Großbank mit weiten internationalen Verbindungen empfohlen hat. 

Konkrete Geschäfte zwischen d er Klägerin und schweizerischen Kunden sind be
greiflicherweise keine namhaft gemacht worden. Die Parteien sind sich aber einig, daß 
die Klägerin in der Schweiz mit Korrespondenzbanken verkehrt. Das Obergericht stellt 
fe rner fes t, daß sie hier in Wirtschafts- und Finanzkreisen bekannt ist und auch n ennens
werte Geschäftsbeziehungen zur Zentralschweiz unterhält, denn es sei notorisch, daß 
die Wirtschaft der Schweiz mit jener der Bundesrepublik D eutschland verflochten sei. 

Die Klägerin steht somit auch dank ihrer Werbung und ihrer Beziehungen zu in
ländisch en Banken und anderen Kunden mit der Beklagten in d er Schweiz im W ett
bewerb. Ob das Publikum von vorneherein weiß, an welche Korrespondenzba nken es 
sich wenden muß, um mit der Klägerin ins G eschäft zu kommen , ist unerheblich. 

3. Aktiengesellschaften können unter Wahrung d er allgemeinen Grundsätze der 
Firmenbildung ihre Firma frei wählen (Art. 950 Abs. 1 OR) . Sie dürfen darin auf die 
Natur ihres Unternehmens hinweisen, g leichgültig ob schon ä ltere Firmen mit gleicher 
oder ähnlicher Geschäftsbezeichnung bestehen. Dieser besonders in der R echtsprechung 
zum Firm enrecht anerkannte Grundsatz gilt auch, wenn sich die Frage d er Zulässigkeit 
eines Firmenbestandteils nur unter d em Gesichtspunkt des \,Yettbewerbsrechtes stellt. 
Der Hinweis auf die Natur der geschäftlichen Tätigkeit kann grundsä tzlich nicht gegen 
Treu und Glauben (Art. 1 UWG) verstoßen, selbst wenn sich andere Unternehmer 
gleicher Angaben bedienen (BGE 81 II 468, 87 II 350, 97 II 159f. ). 

Wie das Firmenrecht (Art. 956 Abs. 2 OR) verlangt aber auch das W ettbewerbsrecht, 
daß durch gleichartige Hinweise nicht die Gefahr von V erwechslungen gescha ffen werde 
(Art.! Abs.2 lit. d UWG). Wer in d er Firma die Natur seines Geschäftes angibt, muß 
durch einen Zusatz oder sonstwie dafür sorgen, da ß es d ennoch genügend vom Geschäft 
des Mitbewerbers unterschieden werden kann (BGE 36 II 71 , 37 II 538, 40 II 605 Erw. 4, 
54 II 128, 59 II 159, 63 II 25 Erw. 3, 90 II 204). 

Eine weitere Schranke ist der Verwendung einer Sachbezeichnung ferner dann ge
se tz t, wenn sie in der Firma des anderen durch langen Gebrauch zum Individualzeichen 
geworden ist, d. h. die Bedeutung eines schlagwortähnlichen Hinweises auf d en Firmen
inhaber und sein Geschäft erlangt hat (BG E 59 II 160 f., 77 II 326, 82 II 34 1 f. , 87 II 35 1 
Erw.3, 90 II 205, 97 II 158 Erw.f. ). Sie darf dann selbst in Verbindung mit Zusätzen 
nicht als charakteristischer Bestandteil in die jüngere Firma aufgenomm en werden; 
d eren Inhaber muß sich damit begnügen, seine geschäftliche Tätigkeit rein beschreibend 
in einer Art und Weise bekanntzugeben, die nicht zu Verwechslungen führen kann 
(BGE 59 II 16 1 ff. Erw.3 und 4) . 

4. Der Ausdruck «Commerz», d er vom lateinischen \,Yort «commercium » abstammt, 
war ursprünglich in Deutschland eine Sachbezeichnung. Er wurde dort noch im 19.Jahr-
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hund ert in Zusammensetzungen wie z.B. Commerz-Allianz, Commerz-Bilanz, Com
m erz-Kammer, Commerz-R a t, Commerz-Schule verwendet (H EYSE/BöTTGER, Fremd
wörterbuch, 5.Auflage, Leipzig 1879, under « Commer. .. ») . In d en neueren Auflagen 
d es «Großen Duden, R echtschreibung» kommt nur noch di e Schreibweise « Kommerz 
vor. Das Große Duden-Lexikon, 2. Auflage, führt aus, « K omm erz» sei ein veralteter 
Ausdruck für H andel, V erkehr und sei im 17. und 18.Jahrhundert öfters in Zusammen
setzungen aufgetreten. Das Schweizer-Lexikon weist das Stichwort « Commerz » oder 
«Kommerz» nicht auf, wohl a ber das Wort «Kommerzialisierung». Wenn in der 
Schweiz « Commerz » überhaupt jemals Bestandteil der Sprache geworden sein sollte, 
ist es heute jedenfalls nicht m ehr gebräuchlich. Ob es hier d ennoch a ls Sachbezeichnung 
gelten kann , wie das Obergericht zwar nicht in seinen wettbewerbsrechtlichen Erwä
gungen, aber in anderem Zusammenha nge annimmt, ist fraglich, kann aber offen 
bleiben . 

Das Obergericht schli eßt n ämlich aus d em Umstand , daß das vVort «Commerz » im 
deutschen Sprachraum normalerweise nicht m ehr gebraucht wird, es habe als Firmen
bestandteil d er Klägerin kennzeichnenden Charakter erlangt. Diese Fests tellung be
trifft tatsächlich e Verhältnisse und bindet daher das Bundesgericht (BGE 90 II 205) . 
Sie leuchtet auch ein. Die Klägerin ist die Nachfolgerin d er im Jahre 1870 gegründeten 
«Commerz- und Disconto-Bank in Hamburg», die später « Commerz- und Disconto
Bank A.G . »hieß.Als di eses Unternehmen im J ahre 1920 mit d er Mitteldeutschen Privat
bank A.G. verschmolzen wurde, hieß di e n eue Firma « Commerz- und Privatbank A.G. » 
(Das Große Duden-Lexikon, 2.Auflage, unter «Commerzbank A.G.»). Anläßlich d er 
Großbanken-Reform im J a hre 1952 nahm eine d er drei Nachfolgebanken die Firma 
« Commerz-und Credit-Bank A.G. » an (D er Große Brockha us, unter « Commerzbank») . 
Als im Jahre 1958 die drei Nachfolge-Institute sich wieder zusammenschlossen, wählte 
die Klägerin die Firma «Comm erzbank Aktiengesellschaft» . Der Bestandteil « Com
m erz» kommt also in d er Firma d er Klägerin und ihrer Vorgängerinnen seit hundert 
Jahren vor. Während dieser Ausdruck in der Umgangs- und Geschäftssprache nach und 
nach veraltet, konnte er sich zum Schlagwort für die Klägerin und ihr Unternehmen 
entwickeln. Die Beklagte versucht das in der Berufung nicht zu widerlegen. 

Da «Commerz» auch in der Firma der Beklagten charakteristischer Bestandteil ist, 
besteht die Gefahr, daß d er Durchschnittskunde in der Beklagten eine Tochtergesellschaft, 
Zweignied erlassung oder Vertreterin der Klägerin sehe. D er weitere Bestandteil «Stan
dard » ändert nichts. Gewiß beurteilt sich nach d em Gesamteindruck, den die Firma 
macht, ob sie verwechselbar ist (BGE 92 II 97, 97 II 155) . « Standard» hat aber nicht so 
großes Gewicht, daß « Commerz» unter allen Umständen a ls nebensächlich empfunden 
und übergangen wird. Ein T eil der Kunden wird m ehr vom Wort «Commerz » be
eindruckt. Die an sich möglich e M einung, die Beklagte werde von der « Standard Bank 
Limited» in London beh errscht oder regelmäßig zur Abwicklung von G eschäften in der 
Schweiz benutzt (BGE 98 II 67 ff.), verwischt zudem den ebenfalls in Betracht kommen
den Eindruck nicht, die Beklagte stehe daneben auchmitder Klägerin in engen juristischen 
oder wirtschaftlichen Beziehungen . Die Klägerin braucht sich die Entstehung di eser 
M einung nicht gefallen zu lassen (BGE 59 II 161, 88 II 294f., 90 II 202 , 92 II 96, 94 II 
13 1, 95 II 571, 97 II 157). Sie könnte den Kunden zur Annahme verleiten, wenn er durch 
die Klägerin bedi ent werden wolle, brauche er sich nur an die Beklag te zu wenden, oder 
diese arbeite gleich vortei lhaft wie die Klägerin. 

Daß es in der Schweiz Großbanken gibt, deren Namen sich nach d er Auffassung der 
Beklagten nur unwesentlich voneinander unterscheiden, bürg t nicht notwendigerweise 



- 157 -

für ein hochentwickeltes Unterscheidungsvermögen a ller Bankkunden . Namentlich aber 
sagt dieser Umstand ni cht, da ß j ene Kunden , di e sich der rechtli chen und wirtscha ft
lichen Unabhängigkeit der betreffenden sch weizerischen Großbanken bewußt sind, 
ohne weiteres auch den G edanken verwerfen, di e kleine « Sta ndard Commerz Bank » 
sei ein von d er großen deutschen «Commerzbank Akti engesellschaft » beh errschtes oder 
benütztes Institut. 

W enn die Beklagte sodann a uf BGE 40 II 12 3 ff. verweist, wo in der Führung der 
Firma «Alliance Horlogere» kein firm enrechtlicher oder wettbcwcrbsrechtlicher Ver
stoß gegen die R echte der ä lteren Genossenschaft «Union Horlogere» gesehen wurde, 
so verkennt sie, daß das Bundesgericht in allen Bestandteilen dieser Firma reine Sach
bezeichnungen (Hinweise auf d en G eschäftszweig und die genossenschaftlich e Organisa 
tion ) sah und ausführt e, die Nam en seien nur desh alb ähnlich, weil Art und Zweck der 
G esch äfte selber ähnlich seien. Im vorliegenden Falle verhält es sich anders. Di e Be
klagte brauchte sich ni cht als (Stand ard) Commerz Ba nk zu bezeichnen, um a uszu
drücken, daß sie ei ern H andel und Verkehr dienende Bankgesch äfte abwickeln wolle. 
Zudem hat sich der eigenartige Ausdruck « Commerz», weil er fremd und veraltet wirkt 
und von der Klägerin und ihren Vorgängerinnen sehr lange gebrauch t wurde, zum Indi
vidualzeichen entwickelt, was bei «Union Horlogere » in der Uhrenstadt Biel nicht 
zutraf. 

5. Da das Wort « Commerz » in d er Firma der Beklagten im Sinne von Art. 1 Abs. 2 
lit. d UWG zu Verwechslungen führen kann, hat d ie Klägerin gem äß Art. 2 Abs. l lit. b 
UWG Anspruch darauf, daß die Beklag te es aus ihrer Firma entferne und es im Gesch äfts
verkehr zur Bezeichnung ihres Betri ebes nicht m ehr gebrauche. Die entsprechenden 
V erbote des Obergerichts sind daher nicht zu beanstanden. Bei diesem Ergebnis ist un
erheblich, ob Art. 10 bis PVUe direkt a nwendbares materielles R echt enthält und , wenn 
ja, weiter geht als Art.! Abs.2 li t.d UWG (s. dazu BooENHAUSEN, Guide cl 'applicat ion 
d e Ja Convention de Paris pour Ja protection d e Ja propriete industri elle teile que revisee 
a Stockholmen 1967 S.149, und STÖCKLI, Der Schutz des ausländischen Handelsnam ens 
in der Schweiz auf Grund der Pariser Verbandsübereinkunft von 1883 S.16; ferner 
BGE 76 II 94) . 

Unnötig war es, d er Beklagten für den Fall, daß sie gegen das Verbot über die Druck
sach en verstoßen sollte, a uch d eren Beschlagnahme a nzudrohen. Art. 292 StGB verlangt 
nur den Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels. Das G ese tz ist j edoch durch die 
Aufnahme der überflüssigen Androhung nicht verletzt, da der Strafrichter frei zu ent
scheiden haben wird, ob die Drucksachen zu beschlagnahmen seien. Die Beklagte be
schwer t sich d enn auch über di ese Androhung nicht. 

6. Das Obergericht ist d er Auffassung, d er Unterlassungsanspruch der Klägerin 
könne nicht mit dem Namensrecht (Art. 29 ZGB) begründet werd en, weil am Wort 
«Commerz » in der Schweiz noch ein geringes Freihaltebedürfnis bes tehe, da es sich 
durch die Einflüsse d er französischen und der italienischen Sprache als Sachbezeichnung 
gehalten habe. 

Die Frage geht indessen nicht dahin, ob die Beklag te das Wort « Commerz » im münd
lichen oder schriftli chen Umgang mit Dritten in irgendwelchem Zusammenhang ge
brauchen dürfe, weil es angeblich zum schweizerischen Sprachschatz gehört, sondern ob 
sie dadurch, daß sie es in ihre Firma aufnahm und sich «Standard Commerz Bank» 
nannte, die Klägerin in ihrem Persönlichkeitsrecht am Namen « Commerzbank Akti en-
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gesellschaft» verletzt ha be und auch in Zukunft verletzen würde, wenn sie es als Bestand
teil ihres Namens weiterhin gebrauchte. Diese F rage ist zu bejahren, da der Ausdruck 
«Commerzbank » zu ei nem auf die Klägerin und nur gerad e a uf sie hinweisenden In
dividualzeichen geworden ist (BGE 97 II 159 Erw. 3). Die K lage geht d enn auch nur 
dahin , d er Beklag ten d en Gebrauch als Bestandteil des Namens- in d er Firma oder im sonsti
gen Gesch äftsverkehr - zu untersagen. Die Verwendung a nders als Nam e oder Nam en
b es tandtei l soll und kann ihr nicht verboten werden. 

Indessen kommt nichts da rauf an, daß die Beklagte das Nam ensrecht der Klägerin 
verletz t h at und weiterhin verletzen würd e, wenn sie auch in Zukunft a ls « Standard 
Commerz Bank» aufträte, d enn das ist ihr schon auf G rund des Gesetzes über den un
la u teren W ettbewerb verboten. 

UWG Art. l Abs. 2 lit. d 

Die Luzerner Firma Standard Commerz B ank verletzt die R echte der Londoner 
Großbank The Standard Bank L imited. 

La raison sociale lucernois Standard Commerz Bank lese les droits de la banque 
londonienne The Standard Bank Limited. 

BGE 98 II 67ff., ATF 98 II 67, res. fr.JT 1972 I 633, Urteil der I. Zivil
abteilung vom 1. Februar 1972 i.S. Standard Commerz Bank gegen The 
Standard Bank Limited. 

Aus den Erwägungen: 

Ob sich zwei Firmen genügend voneinander unterscheid en, beurteil t sich nach dem Ge
samteindruck, d en sie machen (BGE 92 II 97, 97 II 155). Dieser von der R echtsprechung 
zum Firmenrecht aufgestellte Satz gilt auch, wenn zu entsch eiden ist, ob die beiden 
Namen sich im Sinne von Art.! Abs. 2 lit.d UWG eignen, zu V erwechslungen d er G e
sch äftsbetriebe zu führen. Das bedeutet indessen nicht, daß nicht schon ein einziger Be
standteil die Firma als Ganzes verwechselbar m ach en kann. Das tri fft dann zu, wenn er 
nach Kla ng oder Sinn so hervorsticht, daß er der Firma das Gepräge g ibt (BGE 82 II 
154, 34 1, 88 II 297, 97 II 155). Z u berücksichtigen ist auch, daß die Firma nicht imm er 
vollständig ausgeschrieben oder a usgesprochen wird und daß das Publikum sie auch nicht 
immer vollständig a ufnimmt oder im Gedächtnis b ehäl t. Die Eile d es Geschäftsverkehrs 
und die Übermittlungsmittel (Telephon , Telegraph, Fernschreiber) führen zur Be
schränkung a uf d as W esentliche und fördern Mißverständnisse. 

Es kommt daher nicht darauf an , daß die W örter «The» und «Limited» nur in der 
Firma d er Klägerin vorkommen. Beide sind ausgesprochen schwach e Zeichen , ersteres als 
Artikel, letz teres a ls Angabe der Gesellschaftsform. Sie dürfen von jeder Aktiengesell
schaft verwendet werden, sind nicht charakteristisch und werden im G eschäftsverkehr 
oft weggelassen, übersehen oder vergessen. 

Anderseits ist die V erwechselbarkeit nicht schon d esha lb zu bejahen, weil die Firmen 
beider Parteien das Wort « Bank » aufweisen. Es bezeichnet die Natur des G eschäfts
betriebes und da rf daher nicht von der Klägerin a llein beansprucht werden . Es ist a ls 
Sachbezeichnung Gemeingut (BGE 37 II 538, 40 II 125,604, 54 II 128, 59 II 159, 63 II 
25 Erw. 3, 90 II 204) . Die Klägerin beansprucht es denn auch nicht für sich a llein. 
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Charakteristische und daher für die Beurteilung der Verwechselbarkeit erhebliche 
Bestandteile sind das in beiden Firmen vorkommende «Standard» und das nur von der 
Beklagten geführte Wort «Commerz». 

Das Wort «Standard» gehört der englischen Sprache an und ist im Deutschen und 
Französischen ein geläufiges Fremdwort. Dennoch darf die Beklagte es nicht ohne wei
teres in ihrer Firma verwenden. Die Firma d er Aktiengesellschaft muß sich auch dann, 
wenn sie aus Begriffen des allgemeinen Sprachschatzes besteht, deutlich von den älteren 
Firmen d er Mitbewerber unterscheid en (BGE 59 II 159, 82 II 341 Erw. 2, 88 II 297) . 

Im Englischen ist «standard» sowohl Haupt- als auch Eigenschaftswort. Unter den 
zahlreichen Bedeutungen, di e es in di eser Sprache hat (s . M URET/SANDERS/SPRINGER, 
Langenscheidts Enzyklopädisches Wörterbuch der englischen und deutschen Sprache), 
braucht nur auf jene eingetreten zu werden, die in der Firma der Klägerin in Betracht 
kommen. 

Die Klägerin kann es nicht in ihren Namen aufgenommen haben, weil die Währung, 
der gesetzliche Feingehalt der Münzen, der Münzfuß als «Standard» bezeichnet werden 
und Banken mit Währungen und Münzen zu tun haben. Die Klägerin b ehauptet das 
denn auch nicht, und die Beklagte versucht diese Deutung geradezu zu widerlegen. 
Wenn sich der durchschnittliche Bankkunde über den Sinn der Firma der Klägerin 
überhaupt Gedanken macht, wird er «Standard Bank» vielmehr als Musterbank, als 
musterhaft oder vorbildlich geführte, einen gewissen Stand, ein bestimmtes Niveau 
erreichende, eine maßgebende, eine führende Bank verstehen. Die Firma der Klägerin 
weist also nicht auf die Art ihrer Bankgeschäfte, auf ihr Tätigkeitsgebiet hin, so daß sie als 
Sachbezeichnung aufgefaßt werden müßte, deren sich grundsätzlich auch di e Mitbe
werber bedienen dürften. «Standard Bank» ist vielmehr ein origineller Ausdruck, den 
die Klägerin als Hauptbestandteil ihres Namens gewählt hat. Er ist zwar ziemlich all
täglich, «verwässert», wie die Beklagte sagt, da schon viele Unternehmen anderer Ge
schäftszweige ihn in ihre Firma aufgenommen haben. Das ändert aber nichts daran, daß 
das Wort «Standard» die Klägerin kennzeichnet. Ob man es englisch, deutsch oder fran
zösisch ausspricht, ist unerheblich. Indem die Beklagte, weil sie in Luzern niedergelassen 
ist , über die englische Aussprache hinwegsehen möchte, verkennt sie, daß nicht die Aus
sprache, sondern der Sinn d es Wortes maßgebend ist. In beiden Sprachen sagt es im hier 
in Betracht fallenden Zusammenhang ungefähr dasselbe. Jedenfalls umschreibt es auch 
im Deutschen nicht etwa die geschäftliche Tätigkeit der Klägerin. Hier wirkt es als 
Fremdwort mindestens ebenso eigenartig wie im englischen Sprachgebiet. 

Fragen kann sich nur, ob die Beklagte dadurch, daß sie zwischen den Firmenbestand
teilen «Standard» und «Bank» das Wort «Commerz»führt, die Möglichkeit von V er
wechslungen ausgeschlossen hat. 

Das hängt nicht davon ab, ob die \Vörter «Standard» und « Commerz », wie die 
Beklagte geltend macht, gleiches G ewicht haben. Verwechslungen wären nur dann aus
geschlossen, wenn so offensichtlich «Commerz» der einzige wesentliche Bestandteil der 
Firma wäre, daß «Standard» vollständig verblassen würde und niemand in Versuchung 
kommen könnte, der Beklagten mündlich od er schriftlich oder auch bloß in G edanken 
den abgekürzten Namen « Standard Bank» beizulegen und sie deshalb mit der Klägerin 
zu identifizieren oder in ihr eine Zweigniederlassung oder Tochtergesellschaft der 
Klägerin zu sehen. Von einem derartigen Überwiegen des Bestandteils « Commerz» 
kann nicht die Rede sein. Die Gefahr, daß d er Bankkunde wegen des Wortes« Standard» 
auf Identität oder Verbundenheit mit der Klägerin schließe, wird nicht dadurch be
seitigt, daß sich der Name der Beklagten wegen des Wortes« Commerz» auch von j enem 



- 160-

der d eutschen «Commerzbank Akti engesellschaft » zu wenig unterscheidet (BGE 98 II 
63 Erw.4). Es kann L eute geben, die beim Lesen oder Hören d es Wortes « Commerz» 
nicht a n diese d eutsche Gesellschaft denken , sich aber a uch nicht bewußt sind , daß es 
in d er Firma der Kl ägerin fehlt . Das Wort « Standa rd », das in den Firmen beider Par
teien an erster Stelle steh t, kann sie derart beeindrucken, daß sie ohne weitere Überl e
gungen annehmen, sie hä tten mit der Klägerin oder mit einer ihr nahesteh enden Bank 
zu tun. Auch ist möglich, daß Bankkunden annehmen , di e Beklagte werd e sowohl von 
der Kl ägerin als auch von der« Commerzbank Aktiengesellschaft» beherrscht und nenn e 
sich a us diesem Grunde « Standa rd Commerz Ba nk », oder sie sei durch Fusion der 
Klägerin mit d er d eutschen Gesellschaft entstanden, ä hnlich wie im J ahre 1920 a us d er 
« Commerz- und Disconto-Bank A.G. » und d er « Mitteldeutschen Privatbank A.G. » 
die «Comm erz- und Priva tbank A.G.» geworden war (BGE 98 II 64) . Die Klägerin 
braucht sich di e Entstehung solcher Eindrücke nicht gefallen zu lassen (BGE 59 II IG 1, 
88 II 294f., 90 II 202 , 92 II 96, 94 II 13 1, 95 II 571 , 97 II 157). Sie könnten den K un
d en zur Auffassung verleiten, wenn er durch die Klägerin bedient werden wolle, bra uche 
er sich nur a n di e Beklagte zu wenden, oder diese a rbeite gleich vorteilhaft wie di e 
Klägerin. 

UWG Art.1 Abs. 2 lit. d, Firmenrecht 

Die Firmen Numismatica Universal S.A. und Numismatica S .A. sind verweclzsel
bar. 

L es raisons sociales Numismatica Universal S.A. et Numismatica S .A. jJretent 
a corifusion. 

SJZ 68 (1972) 223 = Repertorio 1968, S.244, Urteil des Appellations
gerichtes des Kantons Tessin vom 27. Oktober 1968. 

[ ! WG Art.] Abs. 2 lit. d, Firmenrecht 

Die Firmen CILAG-Chemie A. -G. und HALAG-Chemie A.G. sind nicht ver
weclzselbar. 

L es raisons sociales CILAG-Chemie A.-G. et HALAG-Clzemie A.G. ne preten t 
pas a confusion. 

SJZ 68 ( 1972) 3 14 = ROT, R echenschaftsbericht des Obergerich tes 
des Kantons Thurgau 1971 , S. 56, Urteil des Obergerichtes des Kantons 
Thurgau vom 11. Mai 1971. 

Aus den Erwägungen: 

Art. 95 1 Abs. 2 OR schreibt die d eutliche Unterscheidbarkeit d er Firmen schweize
rischer Aktiengesellschaften vor; bei Kollisionen gewährt Art. 956 Abs. 2 dem Inhaber 
der ä ltern Firma die Unterlassungsklage (zum Zweck d er Vorschrift vgl. BGE 93 II 44). 
Namentlich bei Phantasiebezeichnungcn genügt nicht Unterscheidbarkeit bei gleich-
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zei tigem Lesen oder Hören der Firmennamen; vielmehr müssen sie auch in der Erinne
rung deutlich differieren (BGE 95 II 456, 568). ß ci Domizil am gleichen Ort sind die 
Anforderungen zu steigern ; im übrigen ist vom Gesamteindruck d er Bezeichnungen aus
zugehen (BGE 92 II 98, 95 II 568). 

Hier sind die «CILAG-Chem ie A .-G.» und di e « HALAG-Chemie A. -G. » an ver
schiedenen Orten ni edergelassen, verfolgen nach der äußerlich en Bezeichnung ähnliche 
Geschäftszwecke, differieren aber im tatsächlichen Absatzbereich. Die Worte CILAG 
und HALAG unterscheiden sich klanglich in ihren ersten Silben deutlich. Die identi
schen Zusätze « Chemie A.-G. » sind nur Sachbezeichnungen ohne Originalitätsan
spruch. Gesamthaft sind die verschiedenartigen Stammsilben charakteristisch, auch in 
der Erinnerung. Die Unterlassungsklage der ältern A.-G. ist daher abzuweisen . 

Firmenrecht 

Eine Kollektivgesellschaft kann sich auch gegenüber einer an einem anderen Orte 
domizilierten Aktiengesellschaft auf den Firmenschutz von Art. 956 OR berufen. 

Une societe en nom collectif peut aussi invoquer la protection de sa raison de 
commerce en vertu de l'art.956 CO, a l'encontre d'une societe anonyme, meme si 
eile a son siege dans une autre localite. 

GVP (St.Gallische Gerichts- und Verwaltungspraxis), 1969, 39ff. , Ur
teil des Handelsgerichtes des Kantons St. Gallen vom 1. September 1969. 

Aus den Erwägungen: 

Mit ihrem Einwand, das Gesetz vermittelte einer Kollektivgesellschaft nur lokalen 
Schutz, wi ll die Beklagte offenbar geltend machen, daß im vorli egenden Falle, wo die 
Parteien an verschiedenen Orten domiziliert sind, unter dem Gesichtspunkt des Firmen
rechtes gar nicht zu prüfen sei, ob sich ihre (der Beklagten) Firma deutlich von d er 
Firma der Klägerin, die eine Kollektivgesellschaft ist, untersch eide oder nicht. Die Be
klagte kann sich hiefür auf eine auch in der Literatur (vgl. GuHL, Das Schweizerische 
Obligationenrecht, 5. A., S.686; FUNK N 3 zu Art.946 und N I zu Art.95 1 OR ; His 
N 17 f. zu Art. 946 und N !Off. zu Ar t. 95 1 OR) vertretene Lehrmeinung stützen . Die 
erwähn ten Autoren erklären nämlich unter Berufung a uf d en W ortlaut und di e Ent
stehungsgeschichte von Art.946 Abs.! und Art.951 Abs.! OR, d ie Ausschli eßlichkeit 
der eingetragnen E inzelfirma und der Firma d er Kollektivgesellschaft, Komma ndit
gesellschaft , Kommand itaktiengesellschaft, sowie der Personennamen enthaltenden Firma 
d er GmbH sei auf den Ort des Gesch äftssitzes beschränkt und ers trecke sich lediglich 
bei der Aktiengesellschaft, Genossenschaft und Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
die keine Personennam en in der Firma habe, auf die ganze Schweiz. 

Nach dieser Gesetzesauslegung wäre es der Klägerin a ls Kollektivgesellschaft in der 
Tat verwehrt, gegenüber einer an ein em andern Ort domizili er ten Firma, a lso auch 
gegenüber der Beklagten, den Firmenschutz nach Firmenrecht zu beanspruchen. Wie 
nun aber darzutun sein wird , ersch eint die erwähn te Interpretation keineswegs a ls 
zwingend; es sprechen vielmehr gewichtige Gründe dafür , daß eine Kollektivgesellschaft 
sich auch gegenüber einer an einem and ern Ort ansässigen Aktiengesellschaft auf den 
Firmenschutz von Art. 956 OR berufen kann. 
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In den L ehrbüchern zum Aktienrecht wird regelmäßig ausgeführt, daß bei der Wahl 
d er Firma eine Benennung gewählt werd en muß, di e sich von «j eder» in d er Schweiz 
bereits eingetragenen Firma untersch eidet (z. B. v . STEIGER, Das R echt d er Aktiengesell
schaft in d er Schweiz, S.41; ScHUCANY, Kommenta r zum schweizerischen Aktienrech t, 
N 2 b zu Ar t. 626 OR). WIELAND, Handelsrecht, erklärt zu d em im wesentlichen gleich
lautenden alten R echt (S . 190), d ie Firma von Akti engesellschaft und Genossenschaft 
müsse sich von j ed cr innerha lb der Schweiz bereits eingetragenen Firma deu tlich unter
scheiden. Er fügt bei (S.203), daß sich der Firmenschutz nach schweizerischem R echt 
grundsätzlich auf das gesamte Gebiet d er Schweiz erstrecke, er versage j edoch bei per
sönlichen Firmen «gegenüber G ewerbetreibenden, d ie an einem andern Ort sich ihres 
bürgerlichen Namens a ls Fi rma bedienen ». Wieland war somit ebenfalls der hier ver
tretenen Auffassung, daß d er Schutz der persönlichen Firmen nur gegenüber andern 
persönlichen Firmen, nicht ab er gegenüber Aktiengesellschaften lokal beschränkt 
ist. 

G egen diese Ansicht könnte a ll enfalls eingewendet werden, den Aktiengesellschaften 
(sowie Genossenschaften und GmbH) werde d amit die Bildung ihres F irmennamens 
wesentlich erschwert, zumal ein zentrales eidgenössisches Firmenregister nur für juristi
sche Personen bestehe (Art. 11 9 Abs. 1 HR V). In diesem Zusammenhange ist nochm als 
zu betonen, daß das Gesetz selbst klar verlangt, die Firma einer der erwähnten juristi
schen Personen habe sich von j eder in d er Schweiz eingetragenen Firma d eutlich zu 
unterscheiden, und d aß sich auch aus den Gesetzesmaterialien n icht schlüssig eine ab
weichende Interpretation ergibt. Wie schon ausgeführt, kann sich eine Aktiengesellschaft 
anderseits auch gegenüber j eder Firma in d er Schweiz auf ihr Firmenrecht berufen , 
weshalb es höchst unbefriedigend wäre, wenn m a n annehmen müßte, es sei einer Per
sonenfirma verwehrt , ihrerseits außer am Orte ihrer Eintragung aus Firmenrecht gegen 
ein e Aktiengesellschaft vorzugehen. Es liegen keine Gründe vor, die eine derartige Be
nachteiligung d er Personenfirmen rechtfertigen würden. Rich tig und für die Praxis 
bedeutsam ist a llerdings, daß ein zentrales R egister für sämtlich e schweizerischen Firmen 
fehlt. Art. l 19 Abs. 3 HR V si eht ind essen ausdrücklich vor, d aß das besteh ende R egister 
im Falle des Bedürfnisses nach W eisung d es eidgenössischen Justiz- und Polizeideparte
mentes erweitert werden könne, so daß a llfä llige Unzukömmlichkeiten , fa lls sich solche 
in d er P raxis überhaupt einstellen sollten, ohne weiteres zu beh eben wären. 

Aus d em Gesagten ergibt sich daher für den vorl iegenden Fall, daß die Klägerin a ls 
Kollektivgesellschaft grundsätzlich b efugt ist, sich gegenüber d er Beklagten als einer an 
emem anderen Ort domizilierten Aktiengesellschaft auf den Firmenschutz zu beru
fen. 

A O Art. 2 Abs. 2 und Art. 3 

Bestätigung der Rechtsprechung hinsieht! ich der « Aktionen» genannten Sonder
verkäufe. 
Wird die Verordnung - in casu Art. 3 AO - vor dem Sachurteil geändert, so muß 
der Richter prüfen, ob das neue Geset;:;für den Angeschuldigten milder ist. 

Confirmation de la jurisprudence concernant !es ventes speciales dites « actions ». 

Lorsque l'ordonnance - en l 'occurrence l'art.3 OL - est modi.fiee entre le prononce 
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du tribunal de jugement et l' arret de la cour de cassation, cette derniere doit examiner 
si la loi nouvelle est plus favorable a l'inculpe. 

BGE 97 I V 233, SJ 1972, 411, Urteil des Kassationshofes des Schweize
rischen Bundesgerichtes vom l. Oktober 1971 i.S. Schwab gegen Minis
tere public du canton de Neuchatei. 

AO Art.1 

Ein Wettbewerb unter Käufern kann, ebenso wie die Übergabe von Lotterielosen, 
eine besondere Vergünstigung im Sinne der AO sein. 

L' organisation d'un concours parmi des acheteurs, au meme titre que la remise de 
billets de loterie, peut constituer un avantage momentane au sens de l'OL. 

BGE 97 1V 246, ATF 97 IV 246, res. fr. JT 1972 I 635, Urteil des 
Kassationshofes des Schweizerischen Bundesgerichtes vom 24. Novem
ber 1971 i.S. H alter gegen Ministere public du canton de Neuchatei. 

KG Art. 4 Abs.1 und Art. 5 

Ob die Behinderung von sogenannten Werbe-Carfahrten eines Haushaltgerätever
käufers durch den Carbesit:::.erverband als unzulässige Wettbewerbsbehinderung 
im Sinne des Kartellgesetzes qualifiziert werden könnte, wird ~ffen gelassen. 
Jederifalls gehört auch das Gesamtinteresse an der Lauterkeit des Geschäftsge
barens, das der Carbesitzerverband wahrnehmen will, zu den « überwiegenden 
schutzwürdigen Interessen» des Verbandes im Sinne des Kartellgesetzes. 

Est laissee ouverte, la question de savoir si l' entrave apportee par l' Asscociation des 
proprietaires de cars aux tours publicitaires en cars organises par un marc/zand 
d' appareils menagers pourrait etre quali.fie d'illicite, au sens de la loi sur les cartels. 
En tout cas, l'interet general a un comportement loyal en a.ffaires, que l' Association 
des proprietaires de cars entend sauvegarder, fait partie des « interets legitimes 
preponderants » de l' association au sens de la loi sur les cartels. 

VSK (Veröffentlichungen der schweizerischen Kartellkommission) 
1971, 311 ff., Entscheid des Gerichtspräsidenten II von Burgdorf vom 
l.Juli 1971 i.S. DOMO-Produkte GmbH, Vertriebsfirma für elektri
sche Haushalt- und Küchengeräte, Zürich, gegen V erband der Car
besitzer des Kantons Bern und angrenzender Gebiete, Burgdorf. 

Aus den Erwägungen: 

Der Gesuchsgegner b es treitet nicht, daß er im Sinne von Art. 2 evtl. Art. 3 KG als 
Kartell bzw. kartellähnliche Organisation anzusprechen ist. Tatsächlich deuten die a ls 
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Kampfmaßnahmen kollektiv organisierten Konkurrenzfahrten auf den W ettbewerb be
einflussende Maßnahmen hin, so daß di e Anwendbarkeit des Kartellgesetzes grund
sätzlich zu bejahen ist. 

Die Voraussetzung für das Vorliegen einer erheblichen Behinderung oder gar des 
Ausschlusses des W ettbewerbs ha t der Behinder te nachzuweisen. Im Falle der vorsorg
lich en l\!Iaßnahm e genügt dabei das G laubhaftmach en von Tatsachen, welche diese 
V oraussetzungen erfüllen. Vorerst ist di ese Frage zu prüfen, und nach d eren Bejahung 
muß a llenfalls d er d em Gesuchsgegner obliegende und von ihm auch a ngebotene Beweis 
d er Ausna hmen gemäß Art. 5 KG gewürdigt werden. 

Gegenstand des Kartellgesetzes, wenn auch nicht geschütztes R echtsgut , ist der W ett
bewerb. Gemeint ist der Wettbewerb auf d em Gütermarkt, wie er im Rahmen der schwei
zeri sch en Wirtschaftsverfassung institution ell möglich ist und auch ta tsächlich stattfindet 
(ScHÜRMANN a.a. O. Seite 37) . Die Kartellbindung beeinflußt d en Markt oder ist d azu 
geeignet, ihn zu beeinflussen . Der Begriff d es Marktes darf nicht zu weit gefaßt sein, sonst 
wäre d er Gel tungsbereich des Gese tzes uferlos. Nicht d er Markt in seiner Gesamtheit 
ka nn also Objekt d er Kartellbindung sein (ScttÜRMANN a. a. 0. Seite 42 ). Der Markt ist 
d er Ort, wo Angebot und Nachfrage zusammentreffen . Ein Aufeinandertreffen ist nur 
möglich, wenn Anbieter und N achfrager ein und dasselbe Gut (oder ein und dieselbe 
Dienstleistung) m einen . Dieses Gut kann gattungsmäßig weiter oder enger bestimmt sein 
(M ERZ, das schweizerische Kartellgesetz, V erlag Stämpfli & Cie. Bern 1967, Seite 29). 
Die von Fall zu Fall zu entscheidende Frage nach dem ma ßgeblichen M arkt steht im 
übrigen in engem Zusammenhang mit d en Problem en d er Substitutionsgüter. Das 
K a rtellgesetz selbst definier t den Marktbegriff nicht. Für die Auslegung ist die Praxis zu 
Art. 1 UWG hinanzuziehen, insofern dieses Gesetz die Ausdrücke wirtschaftlicher Wett
bewerb und Ware ebenfalls verwendet (vgl. ScttÜRMANN a . a . 0. Seite 43). Das Bundes
gericht hat in verschiedenen Entscheiden, letztma ls in Band 92 II 309 die Anwendung 
d er Bestimmungen über d en unlauteren W ettbewerb vom Erfordernis eines \,Vettbe
werbsverhältnisses abhängig gemacht und dieses auch näher umschrieben. Im erwähnten 
Fa ll wurde ein W ettbewerbsverhältnis zwischen dem Angebot musikalisch er U nter
haltung und einem solchen der Parfumbranche verneint (Les parties, en effe t, n'exercent 
pas leur activite lucrative dans le m em e domaine et ne fournissent pas des prestations 
ana logues ou destinees a satisfaire d es besoins analogues; elles n e s'adressent en ou tre pas 
a u mem e public, ... ) . Diese M einung wird auch bereits im Band 86 II 110 d eu tlich , wo 
das Bundesgericht in bezug auf Art. 1 Abs. 1 UWG ausführt: Erste Voraussetzung für 
di e Anwendbarkeit des UWG ist danach das Vorliegen einer W ettbewerbshandlung. 
Als solche ist nach a llgem ein anerka nnter Auffassung ein Verhal ten zu betrachten, das 
im Rahmen einer wirtschaftlichen Betätigung vor sich geht und dem H a ndelnden im 
V erhältni s zu d en auf dem gleichen Wirtschaftsgebiet tä tigen Gewerbegenossen einen 
Vorteil verschaffen soll. Dabei kann dieser Vorteil entweder in der Stärkung des eigenen 
Be triebes oder in d er Schwächung des Be triebes d er Mitbewerber bes teh en. 

Die Frage nach der ka rtellistischen Wettbewerbsbehinderung im Sinne von Art. 4 
Abs. 1 K G ist ebenfalls im Sinne der soeben gemachten Ausführungen für den M arkt 
und \Vettbewerb zu beurteilen. Die Gesuchstellerin hat ihren Geschäftszweck wie fo lgt 
umschrieben: V ertrieb von Hausha ltgeräten, insbesondere auch von elektrischen H aus
h a ltgerä tcn, H erstellung von W aren dieser K ategorie, Übernahme von gewerblichen 
Schutzrechten zur Erzeugung dieser \tVaren und Vergebung von Lizenzen. D er Ge
suchsgegncr ist d emgegenüber ein Interessenverband d er Carbesitzer einer näher um
schriebenen Region. Die Gesuchstellerin betreibt d en H andel mit H a ushaltgeräten, d er 
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Gesuchsgegner eine in Vereinsform organisierte Interessengem einschaft von Carunter
nehmern, a lso von Dienstleistungsbetrieben. Die von der G esuchstellerin beabsichtigten 
Carfahrten haben mit ihrem Geschäftszweck grundsätzlich nichts zu tun, es handelt sich 
dabei einzig um verkaufsfördernd e Maßnahmen (W erbefahrten ). Es kann nun schwer
li ch behauptet werden , der Verband d er bernischen Carbesitzer sei eine K artellbildung, 
welche d en M arkt für Haushaltgeräte, an dem die Gesuchstellerin partizipiert, beein
flußt. And ererseits darf nicht überseh en werd en, da ß die kollektiven M aßnahmen des 
G esuchsgegners die Geschäftstätigkeit d er Gesuchstellerin , wie sie di ese durchführen 
möch te, behindert. Es geht dabei freilich keineswegs um eine generelle Behind erung, 
sondern um die Behinderung in einer \ ,Verbemaßnahme. Die Carfahrten stellen für die 
DOMO-Prod ukte GmbH ja keineswegs ein eigenes Produkt im Rahmen ihres üblichen 
Angebotssortiments dar. Es stellt sich somit die entscheidende Frage, ob und inwieweit 
\ ,Verbem aßnahmen wettbewerbspolitisch relevante Aspekte des geschäftlichen Handelns 
berühren . Bejaht man diese Frage, so muß logischerweise auch die Erheblichkeit im 
Sinne von Art. 4 A.ps. 1 KG der Behind erung angenommen werden. D enn di e Ausd ehnung 
d es Begriffs d es m aßgeblichen Marktes auf die W erbemaßnahmen bringt mit sich, daß 
das Argument, man könne auf andere W erbemöglichkeiten ausweichen, nicht m ehr 
gehört werden kann. Ungeachtet des grundsätzl ich völlig verschiedenen Geschäftsbe
reichs d er beiden Parteien müßte konsequen terweise a llein auf die von beiden a nge
botenen Carfahrten abgestellt werden, mit welchem Angebot Gesuchstellerin und Ge
suchsgegner a ls miteinander im W ettbewerb stehend zu bezeichnen wären. 

Ob schon die Behinderung von Werbemaßnahmen a llein wettbewerbspolitisch rele
vante Aspekte d es geschäftlichen Handelns berührt (ScHÜRMANN a. a. 0 . Seite 70) und 
somit gemäß Art. 4 Abs. 1 KG als unzulässige W ettbewerbsbehinderung zu qualifizieren 
ist, kann offen bleiben. 

Auch bei Annahme einer erheblich en Wettbewerbsbehinderung müßte nämlich 
deren Widerrechtlichkeit gestützt auf Art. 5 KG verneint werden . Der Gesuchsgegner 
hat d en ihm obliegenden Beweis, rechtlich geschützte Interessen zu vertreten, erbracht. 
Die in Abs. 2 von Art. 5 KG genannten Beispiele für überwiegende schutzwürdige In
teressen sind keineswegs abschließend aufgezählt. Die im Entwurf noch enthaltene aus
drückliche Bezugnahme auf die Vereinbarkeit mit dem Gesamtinteresse wurde zwar 
nicht Gese tz, eine materielle Abschwächung war aber nicht beabsichtigt; di e Begrün
dung ging dahin, in den Worten « überwiegende schutzwürdige Interessen » sei auch 
das G esamtinteresse enthalten (MERZ a . a. 0. Seite 49). 

In einer für ein Gesuchsverfahren umfangreichen Dokumentation hat d er Gesuchs
gegner eine große Zahl von Zeitungspublikationen seiner Vernehmlassung beigelegt, 
in denen die K onkurrenzfahrten des Carverbandes gegen sogenannte Werbefahrten, 
wie sie auch d ie G esuchstellerin beabsichtig t, ausnahmslos begrüßt werden. G laubt 
man diesen Berichten, so müssen tatsächlich erheblich e Zweifel an d er Lauterkeit des 
Gesch äftsgebarens der erwähnten Firmen angemelde t werden. Äußerungen der interkan
tonalen Kontrollstelle für Heilmittel und eines Konsumentenverband es unterstreichen 
d en fragwürdigen Eindruck. Selbst wenn diese Publikationen und Ansichtsäußerungen 
die Gesuchstellerin direkt nicht betreffen, geben sie doch begründeten Anlaß zur Vermu
tung, daß auch sie mit d en gleichen \ ,Verbemethoden ebenfalls das fragwürdige Ge
schäftsgeba ren übernimmt. Es bedarf weder großer Pha ntasie noch n äherer Abkl ärung, 
um vorauszusehen, daß auch sie - soll das angestrebte Ziel erreicht werden - ihre vVerbe
fa hrten zu nicht kostendeckend en Preisen a nbi eten muß. Diese W erbein ves tition wird 
durch entsprechend e Preisgestaltung beim Verkauf d er H aushaltgeräte wieder heraus-
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gewirtschaftet w erden müssen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß 
der Gesuchsgegner seinen Mitgliedern für eine ganztägige Konkurrenzfahrt immerhin 
Fr. 13.- für jede mitfahrende Person verg ütet. G estützt auf die vom Gesuchsgegner 
glaubhaft gemachten Tatsachen da rf sein Vorgehen, sollte die Widerrechtlichkeit gemäß 
A rt. 4 KG tatsächlich bejaht werden müssen, als zuläss ig angesehen werden. D as Ge
such ist daher in j edem Fall e abzuweisen. 

IV. Urheberrecht 

U RG Art. 2, Art. 25, Art. 30 und Art. 42 

Urheberrechtlicher W erkcharakter einer auf der Bundeshausterrasse aufgenomme
nen Photo dreier Schlagersänger verneint. 
Zum BegrUJ des «Exklusivrechtes» . Nichtangabe der Q,uelle. ,Voraussetzungen 
einer Entschädigung für unerlaubte Wiedergabe. 

Caractere d'muvre artistique d'une photographie de trois chansonniers prise sur la 
terrasse du Palais Fidiral non reconnu. 
Apropos de la notion de « droit exclusif». Omission d'indiquer la source. Condi
tions d'une indemnisation pour reproduction interdite. 

SJZ 68 (1972), 308ff., Urteil des Obergerichtes des Kantons Zürich 
vom 2. März 1972 i.S. W. AG gegen Z. AG und A.B. 

Aus den Erwägungen: 
I. 

Am 26. März 197 1 publizierte die Klägerin in Nr.12 der von ihr herausgegebenen 
Z eitschrift « W. » eine R eportage mit den Schlagersängern P., S. und M . vor deren Ab
r eise nach Dublin, wo sie a m 3. April 1971 die Schweiz am Eurovisions-Chansonfestival 
zu vertreten hat ten. Die R eportage war mit einer Photographie d er Genannten, aufge
n omm en in Bern auf d er Bundeshausterrasse, illustriert. Die Photographie war auf Be
stellung der Klägerin von einer Photoagentur aufgenommen worden. Diese Firma stellte 
d er Kläger in a m 15. März 197 1 dafür eine R echnung in d er H öhe von Fr. 3 10.25. 

Am 3. April 19 71 erschi en in Nr. 14 d er Z eitschrift « S. », die seinerzeit von d er Be
klagten 1 herausgegeb en wurde, ein Artikel über das Chansonfestival 1971. Dieser 
Artikel wa r mit d er Photographie von P. , S. und M. illustriert, welche der Bildbeschaffer 
d er Beklagten 1, d er Beklagte 2, ohne Erla ubnis aus der « W.» h erauskopiert ha tte. 

II. 

Die Klägerin r eichte die Klage direkt beim Obergerich t ein. Vorab ist d essen Zu
stä ndigkeit zu prüfen, was gemäß § 129 ZPO von Amtes wegen zu erfolgen ha t. G emäß 
§ 48 Ziff. 12 GVG in V erbindung mit Art. 45 URG beurteilt das Obergericht sämtliche 
Zivilklagen a us U RG als einzige kantonale Instanz. Eine solche Klage liegt hier vor, 
stützt di e Klägerin ihr Begehren doch auf Art. 42 Ziff. 1 lit. a und b sowie Ziff. 2 URG, 
indem sie eine V erletzung ihres Urh eberrechtes an der Photographi e von P., S. und M. 
geltend m acht; gem ä ß Art.2 URG kann ein e Photographie ein W erk im Sinne des URG 
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darstellen und demzufolge urheberrechtlichen Schutz genießen. Die Zuständigkeit des 
Obergerichtes ist somit zu bejahen. 

III. 

1. Die Anträge der Parteien in den beiden Schriftsätzen lassen an Klarheit zu wün
schen übrig. In der Klageschrift wird als Strei tfrage einerseits die Feststellung einer Ur
heberrechtsverletzung und anderseits die Zusprechung ei ner im Betrag vom Gericht 
festzusetzenden Schadenersatzforderung anbegehrt und im übrigen, außerhalb der 
Streitfrage, die V eröffentlichung des Urteils verlangt. Mit der Klageantwort beantragen 
die Beklagten die Abweisung des Begehrens auf Zusprechung von Schadenersatz, «soweit 
er die Entrichtung einer Ben ützungsgebühr von allerhöchstens Fr. 310.25 übersteigt», 
und ebenso die Abweisung des Antrages auf Urteilspublikation. Anderseits legen die 
Beklagten Gewicht darauf zu betonen, daß di e Vergütung eines Anteils an die Aufnahme
kosten von Fr. 310.25 eine Benützungsgebühr und nicht Leistung von Schadenersatz 
darstelle. Sie haben sich zur Frage des behaupteten Feststellungsanspruchs der Klägerin 
nicht geäußert. 

2. E in solcher fällt auch im urheberrechtlich en Bereich nur dann in Betracht, wenn 
eine Feststellungsklage zur Durchsetzung materiellen Bundesprivatrechts erforderlich 
oder im kantonalen Recht besonders vorgeseh en ist (BGE 93 II 17, 92 II 108; Urteil der 
II. Zivilabteilung d es Bundesgerichts vom 1. Oktober 1970 in Sachen H.c. H.). Das eid
genössiche Recht verlangt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts als Vorausset
zung ein rechtliches Feststellungsinteresse, und dieses Erfordernis schreibt auch § 92 
ZPO vor. Es fehlt dann, wenn der betreffende Sachverhalt die Geltendmachung eines 
Leistungsanspruchs erlaubt, wie dies die Klägerin im zweiten Teil ihres Klagebegehrens 
geltend macht. Die Klage ist daher, soweit sie das Feststellungsbegehren betrifft, zum 
vornherein abzuweisen. 

3. Die Leistungsklage wird darauf gestützt, daß die Beklagten mit der Wiedergabe 
einer von der Klägerin wenige Tage zuvor in der « W. » veröffentlichten Aufnahme in 
der Zeitschrift «S.» urheberrechtliche Exklusivr echte d er Klägerin verletzt hätten. Die 
Klägerin unterließ es bisher, urheberrechtlich zu begründen, was sie unter dem in der 
Klageschrift und in d er R eplik wiederholt verwendeten Ausdruck« Exklusiv-Aufnahme» 
oder «Exklusivrecht» versteht, d.h. ob sie damit m el1r als den allgemeinen urheber
rechtlichen Schutz m eint, wie er in Art. 12 URG als Ausschließlichkeitsrecht umschrie
ben ist. Sie führt lediglich an, es handle sich um eine eigens von ihr veranlaßte aktuelle 
Exklusivaufnahme, die von ihr «unter erheblichen Umtrieben mit d em speziell gewähl
ten Hintergrund des Bundeshauses im Rahmen einer ebenfalls exklusiven Reportage mit 
den schweizerischen Vertretern am Eurovisions-Chansonfestival, kurz vor d eren Abreise 
nach Dublin, arrangiert worden» sei. Die Klägerin leitet demnach ein Exklusivrecht 
einesteils aus d er Art des Zustandekommens des Bildes und zum andern aus dessen Inhalt 
ab. Demgegenüber bes treiten die Beklagten d essen Originalität und auch die behaupteten 
Aufwendungen. Sie stehen auf d em Standpunkt, daß es sich um ein unbedeutendes 
Bild «von nur sehr temporärem Interesse» gehandelt habe. Sie bedauern, von d er Ein
räumung eines Exklusivrechts an die Klägerin nichts gewußt zu haben, und verstehen 
darunter den U m stand , daß diese das Bild extra in Auftrag gegeben und dafür ent
sprechend bezahlt habe. 
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4. In d er Literatur ist von DESBOIS und TouRNIER ernsthaft di e Auffassung vertreten 
worden, der Photographie fehle der Charakter eines urheberrechtlichen W erkes schlecht
hin, da d er Photograph nicht wi e d er Maler und Zeichner das Werk von eigener Hand 
schaffe und ihm d a mit di e eigen persönliche Note verleihe; die auswählende T ätigkeit 
d es Photographen , die di e Qualitä t d es Bildes bestimme, genüge nich t zur Begründung 
d es urheberrechtlichen Schutzes (zit. bei TROLLER, Immateria lgüterrecht I, 2. Aufl., 
S. 497). Demgegen über geht die herrsch ende Lehre davon aus, daß es künstlerische, 
originelle Photographien g ibt und daß diesen - nicht aber banalen Lichtbildern - der 
in Art. 2 U RG vorgesehen e urheberrech tliche Schutz zukommt (TROLLER, a . a . 0. , 
S. 463, 497- 500 mit Hinweisen) . Darin kommt zugleich zum Ausdruck, daß die Art des 
Zustandekommens d es Bildes für d en urheberrechtlich en Schutz ohne Bed eutung ist, weil 
a llein die Verkörperung eines W erkes in b estimmten Exemplaren a ls Schutzobjekt zählt. 
Zwar nennt M AX K UMMER eine R eihe eindrücklicher Beispiele (Photographieren auf 
d er Spitze des Mt. Everes t od er auf der U mlaufbahn um di e Erde usw.), die dafür 
sprechen, «auch die Umstände d er Bildaufnahme, die aufgewendete Arbeit oder die 
,Einmaligkei t' d er Aufnahmetat in R echnung zu stellen und zu belohnen (K UMMER, 
Das urheberrechtlich schütz bare W erk, S. 209). Er fügt j edoch bei, daß dies nicht gelten
d es R echt sei, da ß «sich die Photographi e unsern urheberrechtlichen, über den Schutz 
bestimmenden M erkmalen nicht füge », und er verweist auf die angeführte Auffassung 
TROLLERS (a.a.O., S.210/ 11 ). 

5. Dieser Verfasser seinerseits räumt ein, daß d er Photograph a n den äußeren Linien 
und Farben des aufzunehmenden Gegensta ndes nichts ändern könne. « Die besondere 
Schönheit d es Bildes, das seinen Ursprung in ihm und nicht im Objekt selbst hat, beruht 
auf der Bildauswahl, auf der Wirkung d es Lichtes und and eren Einzelheiten , durch die 
d er Photograph ein Objekt nicht nur wiederzugeben , sondern so darzustellen vermag, 
d a ß das Bild seine Schöpfung und damit aus der R ealität h erausgehoben wird» (T ROLLER, 
a. a . 0. , S. 463). Der weiteren Feststellung kann ebenfalls beigepflichte t werden, daß 
nach geltendem schweizerischem R echt nur di e nach der Bildform - d. h. wohl hinsicht
lich ihres besonderen Gehalts - und nicht nach d em Inhalt - od er Objekt - originelle 
Photographie die ma terielle Grundlage des urheberrechtlichen Schutzes bilden kann 
(TROLLER, a . a. 0., S. 499) . Diese Umschreibungen geben mit Worten, die auf d en be
sonderen Sachgegenstand ausgerichtet sind, das wieder, was di e I. Zivilkammer in ihrer 
R echtsprechung a ls für den W erkbegri ff kennzeichnend hervorhebt: die Verkörperung 
eines eigenständigen , schöpferisch en Gedankens (vgl. Urteil der I. ZivK. vom 22. April 
197 1, SJZ 1971 S.277 Nr. 126 Erw.3 mit Hinweisen ) . 

Die Klägerin hat mit Bezug au f das streitige Bild keine solchen M erkmale geltend 
gemacht. Hiefür genügt j edenfalls die von ihr erwähnte Wahl d es Bundesha uses a ls 
Hintergrund für die aufgenommenen Personen, zu der sich erfahrungsgem äß m anche 
Besucher Berns entschließen, keineswegs. Für die Klägerin sta nd denn auch, wie es in 
d er Klagebegründung zum Ausdruck komm t, im Vordergrund, ihre R eportage mit dem 
Bild d er drei Schlagersänger zu illustrieren . Genügte ihr ein Archivb ild zu di esem Zwecke 
nicht , so ist doch a uch aus der speziell veranlaßten Aufnahme ni cht m ehr als R ealität 
h erauszulesen, und damit entfällt d er urheberrechtliche Schutz. 

Dieser ist im vorliegenden Fall , in welchem das Problem des Exklusivrechts in d en 
Vordergrund gerückt ist, auch nicht etwa über Ar t. 25 Abs. 2 U R G zu gewinnen, wonach 
Ze itungsartikel über Tagesfragen wirtschaftli cher , poli tischer od er religiöser Na tur in 
d er Presse wiedergegeben werd en dürfen, «wenn d ie Wi edergabe ni ch t a usdrücklich 
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vorbehalten worden ist oder wenn die Artikel nicht ausdrücklich als Originalbeiträge 
oder Originalberichte bezeichnet worden sind». Als «Artikel» kommen schon nach dem 
Sprachgebrauch und angesichts der Sonderregelung des Art. 30 URG über photogra
phische W erke nur geschriebene und nicht Bildbeiträge in Frage, ganz abgesehen davon, 
daß sich die betreffende R eportage in der Zeitschrift « W. » nur ganz am Rande mit 
Politik und Wirtschaft befaß t und daß hi er die Exklusivität-selbst im Text - ebengerade 
nicht ausdrücklich vorbehalten wurde. Übrigens würde auch die Nichtangabe der 
Quelle, wie sie hier den Beklagten unterlief und die in Art. 25 Abs . 4 URG vorgeschrieben 
ist, die erlaubte Wiedergabe nicht unerlaubt machen ; es handelt sich insoweit um eine 
Ordnungsvorschrift, d eren letzte Bedeutung freilich im vorliegenden Zusammenhang 
nicht zu erörtern ist. J ene R eportage hält sich nämlich ohnehin eh er im Rahmen von 
Tagesneuigkeiten und vermischten Nachrichten, welche nach Art. 25 Abs. 5 URG durch 
dieses Gesetz überhaupt nicht geschützt sind. Dieses Schicksal würde auch das zur 
Diskussion stehende Bild teilen, sofern man es als bloßen Bestandteil der Reportage zu 
betrachten hätte. Gegen diese Annahme spricht aber wiederum d er Umstand, daß 
«Tagesneuigkeiten», «Nachrichten» und «Zeitungsmitteilungen», wie sie in j ener Be
stimmung erwähnt sind, begrifflich Photographien nicht mitumfassen und daß für deren 
R egelung d er Wiedergabe durch Dritte (vgl. das Marginale zu Art. 24 URG) die Son
derbestimmung d es Art. 30 URG besteht, dessen Voraussetzungen hier nicht gegeben 
sind. 

6. Wie schon mit den Ausführungen K UMMERS angedeutet, sind Bes trebungen im 
Gange, auf dem G ebiet der Photographie dem Gedanken des Leistungsschutzes gesetz
geberisch zum Durchbruch zu verhelfen, derart, daß d er urheberrechtliche W erkbegriff 
nicht mehr Voraussetzung des Schutzes wäre (vgl. KuMMER, a .a. 0. , S.210/ 11 ) . Diese 
Idee ist im geltenden URG d er Bundesrepublik Deutschland weitgehend verwirklicht, 
nicht aber im schweizerischen Urheberrecht (TROLLER, a. a. 0 ., S. 499 ). Das schließt 
nicht aus, daß vertraglich, auch in Vereinbarungen zwischen interessierten Verbänden, 
gesetzlich nicht anerkannte Exklusivrechte zugestanden werden können. Von solchen 
Abmachungen war jedoch im vorliegenden Prozeß nicht die Rede, und sie könnten allen
falls die Zuständigkeit des angerufenen Gerichtes in Frage stellen. 

Mangels urheberrechtlicher Ansprüche ist demnach die Klage in allen Teilen abzu
weisen, ohne daß die Frage der Passivlegitimation oder andere Behauptungen oder Be
streitungen noch näher geprüft zu werden brauchen. Die Klage könnte übrigens, auch 
wenn die urheberrechtliche Grundlage nicht fehlte, schon unter dem G esichtspunkt 
nicht geschützt werden, daß die Klägerin tatbeständlich weder ein Verschulden der 
Beklagten, noch die Verursachung eines bestimmten Schadens durch sie, noch das Aus
maß des behaupteten Schadens genügend dargetan hat (Art.41/42 OR) . In dieser Hin
sicht genügt es nicht, « in Anlehnung an ähnliche in der Branche bekanntgewordene, aber 
außergerichtlich erledigte Fälle» eine Entschädigung von Franken 6000.- als angemessen 
zu bezeichnen, ohne auch nur einen einzigen Beweis - etwa in Form eines empörten 
Leserbriefes - vorzulegen, der den Eintritt eines Schadens wenigstens als glaubhaft er
scheinen ließe; j edenfalls ist die ins Recht gelegte Übersicht der « Exklusiv- und Doppel
leser>> für einen solchen Beweis absolut ungeeignet. 

7. Eine Bemerkung ist noch zu der von den Beklagten erklärten Bereitschaft ange
bracht, eine Benützungsgebühr bis zum Höchstbetrag von Fr. 310.25, dem Preis für die 
Spezialaufnahme, zu bezahlen. Das ist ein Angebot, das betragsmäßig unbestimmt ist 
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und auch nach seiner Begründung in der Klageantwort völlig außerhalb des eingeklagten 
Anspruchs aus Urheberrecht liegt. Die Erklärung ist daher weder im Sinne einer grund
sätzlichen Teilanerkennung der Klage noch sonst prozessual von Bedeutung. Ihr W ert 
liegt vielmehr im Zugeständnis d er Beklagten, daß das H erauskopieren von Bildern aus 
anderen Zeitungen ohne Erlaubnis keine korrekte Praktik darstellt. 

URG Art. 29, Art. 35 und Art. 43 

Wesen des Rechts am eigenen Bild. Die bloße Erlaubnis der Aufnahme ist der 
Bestellung des Personenbildnisses gleichzusetzen . 
Wird die Wiedergabeerlaubnis überschritten, so steht auch dem berufsmäßigen 
Photomodell eine im URG vorgesehene ,Zivilklage zur Verfügung. 

Caractiristiques du droit au respect de sa propre image. La simple autorisation de 
prendre une photographie iquivaut d la commande d'un portrait. 
Lorsque le droit de reproduction est outrepassi , le modele dispose des actions privues 
par la loi, meme Lorsqu'il s' agil d'un modele professionnel. 

SJZ 68 (1972 ) 310ff. , Beschluß des Obergerichtes des K antons Zürich 
vom 9. Mai 1972. 

Aus den Erwägungen: 

Mit d er beim Obergericht eingereich ten Klageschrift stellte di e Klägerin die R echts
begehren, d er Beklag te sei zu verpflichten, ihr Fr. 4000.- als Plakathonorar, Fr. 2500.-
a ls Prospekthonora r und Fr. 5000.- a ls Schad enersa tz zu bezahlen . Die Klägerin be
gründet diese Forderung im wesentlichen damit, daß der Beklagte sie am 28. September 
1966 als Photomodell, durch Vermittlung der Agentur T., zu sog. Probeaufnahmen, die 
nach ihrer Darstellung für di e «Swissair-Gazette» bestimmt waren, kommen li eß, da ß 
di ese Aufnahmen indessen ohne ihre Zustimmung zur Illustrierung eines Hostessen
prospekts der Firma X und a uf einem Plakat in W eltformat verwend e t wurd en. Sie 
beruft sich zur Hauptsache auf den in Art. 44 URG vorbeh altenen Schutz der Persön
lichkeit gem ä ß Art. 28 ZGB und Art. 49 OR. 

D er Beklagte beantragt , di e Klage in Anwendung von § 123 Ziff.12 ZPO mangels 
sachlicher Zuständigkeit d es Obergerichts von der Hand zu weisen, da di e Klägerin 
ledigli ch a ls Photomodell für di e Aufnahmen gedient habe und daher keine R echte a ls 
U rheberin geltend machen könne. Soweit die Anwendung des Art. 43 Ziff. 3 URG in 
Betrach t gezogen werde, h a be d ie Klägerin ihre Zustimmung für die Verwendung der 
Aufnahmen im Prosp ektmateria l der Firma X erteilt; sie sei für das Modellstehen auch 
entlöhnt worden , und im übrigen kön ne sich ein berufsmäßiges Photomodell generell 
nicht auf j ene Bestimmung berufen. 

In ihrer V ernehmlassung zur Unzuständigkeitseinrede li eß di e Klägerin ihren in der 
Klagebegründung gestützt auf Art. 9 URG eingenommenen Standpunkt, sie habe be
stimmte U rheberrechte im R ahmen d es vereinbarten Verwendungszweckes der Auf
nahmen auf den Beklagten a ls Photographen übertragen, fall en. Sie ließ nunmehr ein 
Urheberrecht des Photomodells neben j enem des Photographen behaupten , mit der 
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Begründung, daß das berufsmä ßige Photomodell mit emer schöpferischen L eistung 
(Mimik, Pose, Schminke, Frisur, vielfach auch Kleidung und Accessoires) zum G elingen 
d es Bildes beitrage. G erade die Tatsache, daß die Klägerin mit ihrem Talent einen we
sen tlichen Beitrag zum Bild leiste, begründe ihr Urheberrecht und ihr Interesse zu wissen, 
wozu ihr Bild verwendet werde. Die Einwilligung des Photomodells zu bestimmter V er
wendung des Bildes könne sich nur auf urheberrechtliche Ansprüche bezieh en. 

2. Das Obergericht ist gemäß § 48 Ziff. 12 GVG zur Behandlung d er vorliegenden 
Klage sachlich , a ls erste Instanz, zuständig, wenn es sich um eine im URG vorgesehen e 
Zivilklage ha ndelt. 

Aus Art. 2, 9, 12 und 16 U RG geht mi t a ller Deutlichkeit h ervor, daß a ls urheberrecht
lich geschütztes W erk der Photographie nicht die p ho tographierte Person, sondern die 
Aufna hme zu verstehen ist. Art.16 U RG spri ch t d enn auch vom «photographierten 
G egenstand», d er, wenn es nicht zufällig ein M ensch ist, schon begrifflich nicht Urheber 
eines W erkes sein kann. Dem Beklagten ist daher zuzugeben, daß der Klägerin keine 
urheberrech tlichen Ansprüche a ls Werkverfasser in zustehen. 

Der Sach e n ach beruft sie sich auf ihr R echt am eigenen Bilde, das, soweit es sich um 
bestell te Personenbildnisse handelt, seine R egelung in den Art. 29, 35 und 43 Ziff. 3 URG 
gefunden hat. Angesichts des Fehlens irgendeiner Einschränkung im Gesetzestext sind 
darunter a uch p hotographische Personenbildnisse zu verstehen (hiezu TROLLER, Imma
terialgüterrecht II , 2. Aufl., S.807 ; W. LANDWEHR, Das R echt am eigenen Bild, Diss. 
Zürich, 1955, S. 49, 5 1 f. ). Aus d em Sinn j ener Bestimmungen, nämlich die Persönlich
keitsrechte des Abgebildeten zu schützen (TROLLER und LANDWEHR, j e a .a. 0.), ergibt 
sich sodann , daß die in Art.43 Ziff.3 U RG vorgesehen e zivil- und strafrechtl ich e Ver
folgbarkeit sich auch auf das I nverkehrbringen od er Veröffentlichen solcher bes tellter 
Personenbildnisse bezieht, die als Aufnahmen n ich t die besonderen Vorausse tzungen 
eines urheberrech tlichen W erkes erfüllen. Die von d er I. Zivilkammer in ihrem Urtiel 
vom 2. März 1972 in Sachen W. AG c. Z . AG und A. B. getroffene Untersch eidung, daß 
nach geltendem schweizerischem R echt nur die nach ihrem besonderen Gehalt, d. h . als 
V erkörperung e ines eigenständigen, schöpferischen Gedankens originelle Photographie 
urheberrechtlichem Schutz zugänglich sei (vgl. hiezu auch das in SJZ 197 1 S. 277 Nr. 126 
und ZR 70 Nr.60 veröffentlichte Urteil vom 22.April 1971 ), fä ll t im Zusammenhang 
mit dem Schutz des R echts am eigen en Bilde nicht in Betrach t. Dieser will verh indern, 
daß ein bestelltes Personenbild irgendwelch er Art ohne Einwilligung d es Abgebi ldeten 
oder seiner im U RG genannten Angehörigen in Verkehr oder an die Öffen tlichkeit ge
bracht wird, und a nderseits, wie aus Art. 29 U RG zu fo lgern ist, den Abgebildeten und 
nach seinem Tod seine Angehörigen - vorbehä ltl ich abweichender Vereinbarung unbe
kümmet um die R echte des Urhebers (hier d es Photographen) - berechtigen, die Ver
öffentlichung des Bildnisses zu erlauben. 

3. Es fragt sich , ob auch im vorliegenden Fall von einem « bestellten Personenbildnis» 
im Sinne j ener Bestimmungen gesprochen werden kann , da die Bestellung n icht von der 
Klägerin, sondern von einem Dritten a usging und sie sich für die Aufnahmen lediglich 
als Photomodell zur Verfügung stell te, die H erstellung des Personenbildnisses a lso nur 
erlaub te. Das ist schon nach d er Entstehungsgeschichte des U RG zu bej ahen. D er Bundes
ra t hat in seiner Botschaft zu Art. 36 des Gesetzesentwurfes (Art. 35 U R G ) a usgeführt, 
da ß im a llgemeinen von einer Regelung d es R echts am eigenen Bild im U RG a bzuseh en 
sei, weil es mit dem U rheberrecht nich ts zu tun habe und der zivilrechtlich e Schutz 
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durch Art. 28 ZGB hinreichend gewährt sei. Von diesem Sta nd punkt glaube er j edoch 
abweich en zu sollen, soweit ein bestelltes Personenbildnis in Frage komme, weil in diesem 
Falle das « R echt am eigenen Bild» weitergehende Berücksichtigung verdi ene, a ls wenn 
der U rheber das Bildnis a us fre ien Stücken gescha ffen ha be (BBI. 1918/3, S. 640/41, 671 ) . 
Im Zusammenha ng mi t dem geltenden Art. 9 URG (Entwurf Art. 8) und Art. 29 URG 
wurde in d er Botschaft a usgeführt , nach d em URG von 1883 gelte bei einem bestellten 
Porträ t oder einer Porträtb üs te d as V ervielfältigungsrecht a ls mitveräußert. Die T a t
sache d er Bestellung rechtfer tige aber nicht schon an sich d en gesetzlichen Übergang d es 
Urheberrechts am b estell ten W erk auf den Besteller. Es sei daher von gesetzlich en V er
mutungen abzusehen und a uf d ie richterliche Würd igung des E inzelfa lles abzustellen. 
Gegen eine so weitgehende Berech tigung d es Bestellers spreche überhaupt der U msta nd, 
daß ein Interesse a n d er Wiedergabe d es bestellten Personenbildnisses in erster Line dem 
Abgebildeten und seinen Angeh örigen zukomme, d er Besteller aber möglicherweise 
mi t keiner di eser Personen identisch sei (BBI. 1918/3, S. 607, 633, 664, 669). Dieser Aus
legung wurde bei d er Beha nd lung d er V orlage in den eidgenössisch en R ä ten nich t 
widersproch en. Der Berichterstat ter d er vorberatenden Kommission des Ständerates 
beton te seinerseits d en Ausn ahmecharakter d er erwähn ten Bestimmungen gegenüber 
d em Grundsatz, daß d em Urheber das ausschließliche R echt der Wiedergabe zustehe, 
n ämlich in dem Sinne, d aß hier das R echt des Abgebildeten am eigenen Bild vorgehe 
(StenBull. Ständerat 1920, S. 371 , 421 , 429 ; hi ezu StenBull. d es Nationalrates 1922, 
S.265, 295/96 , 306). 

Entscheidend fü r die Anwendung der erwähnten Bestimmungen ist demnach n ur, 
d a ß das Personenbildnis von irgend j ema ndem bestellt und mi t Zustimmung des Ab
gebildeten aufgenommen wurde. Entsteht es gegen dessen Willen, so gelten die Grund
sätze d er Art. 28 ZGB und Art. 49 OR über d en Persönlichkeitsschutz und nicht j ene d es 
URG. Für dessen Anwendung fä llt weiter in Betracht, daß der Abgebildete dem Photo
graphen oder einem Dritten d ie H erstellung und die Verwendung des Bildnisses nur zu 
einem b estimmten Zweck gesta tten ka nn. Das ist die sich aufdrängende Folgerung aus dem 
gesetzlichen Schutz d es R echts am eigenen Bild. Wird di ese Erlaubnis überschritten, so 
ist d er Betreffende, wenn es sich um ein bestelltes Bildnis ha ndelt, nach Art. 43 Ziff. 3 
URG verfolgbar. Es ist nicht einzusehen, weshalb dieser aus d em Persönlichkeitsrech t 
h ergeleitete Anspruch nicht auch einem Photomodell zustehen soll , das aus beruflichen 
Gründen ein gesteigertes Interesse daran hat, daß seine Bildnisse nicht ohne seine Zu
stimmung in Verkehr oder a n di e Öffentlichkeit gebracht werden . 

Die Klägerin hat d emnach eine im URG vorgesehene Zivilklage erhoben, so daß d as 
Obergericht gemäß § 48 Ziff. 12 G VG zu d eren erstinsta nzlicher Behandlung zustä n
dig ist. 

4 . Die vom Beklagten - offenbar in innerem Zusammenha ng mi t d er U nzuständig
keitseinrede - aufgeworfene Frage d er Sachlegitimation der Klägerin betrifft nicht die 
hier behandelte Prozeßvora ussetzung der Zuständigkeit, sondern di e Begründetheit d es 
geltend gemachten Anspruchs und ist erst im Sachentscheid zu behandeln. 

URG Art.52 

Vorsorgliche Maßnahmen sind auch in anderen Kantonen vollstreckbar. Die Ge
suchsstellerin hat sich an die z uständigen Vollzugsbehörden z u wenden. 



- 173 -

Les mesures provisionnelles peuvent etre executees dans tous !es cantons . La re
querante doit s' adresser aux organes d' execution competents. 

SJZ 68 (1972) 192 = Maximen XI (1970) 834-, Entscheid der Justiz
kommission des Obergerichtes des K antons Luzern vom 13. Mai 1970. 
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Buchbesprechungen 

Krausse /Kathlun /Lindenmeier: Das Patentgesetz:,. 
Fünfte völlig überarbeitete Auflage, neu herausgegeben von Dr. Ulrich 
W eiss, bearbeitet von Dr. Ulrich VVeiss, Dr. Ing. Gerhard Zeunert und 
Dr. H ellmut Röhl, Carl H eymanns Verlag KG, 1972; XVI mit 1395 S. 

Nachdem die vorangehende vierte Auflage dieses Kommentars (1958) noch durch 
Prof. Dr. LINDENMEIER allein in völliger Neubearbeitung besorgt wurde, hat dessen 
seitheriges Ableben die Redaktion der neuen Auflage in neue Hände gelegt. Während 
Präsident des Bundespatentgerichtes a. D. und Bundesrichter a. D. Dr. ULRICH \,VEJss 
für die Gesamtherausgabe zeichne t, haben neben ihm Senatspräsident am Bundes
patentgericht a. D. Dr.-Ing. GERHARD ZEUNERT und Senatsrat am Bundespatentgericht 
Dr. HELLM UT R ö1-1L zu der Redaktion der Kommentartexte zusammengewirkt und zwar 
je in eigenverantwortlicher Arbeit. So ist die Kommentierung der§§ 1 bis 10 und 47 bis 
50 in enger Anlehnung an die vorige Auflage vom H erausgeber, die Erläuterungen zu 
den§§ 17 bis 25 («Patentamt») ,§§ 26 bis 36a («Verfahren vor dem Patentamt»), sowie 
den §§ 11 bis 16 und 46 a bis k, und der internationale T eil im Anhang von Dr. ZEUN ERT 
verfaßt worden. Und für die Bea rbeitung der neu e ingeführten oder abgeänderten 
G esetzesabschnitte§ 36 b bis 36k (« Patentgericht»), §§ 36 1 bis 41 o ( «Verfahren vor dem 
Patentgericht»), §§ 41 p bis 42 m («Verfahren vor d em Bundesgerichtshof»), der §§ 43 
bis 46 (« G emeinsame Vorschriften») und der§§ 5 1 bis 55 («Verfahren in Patentstreit
sachen» und «Patentberühmung ») zeichne t a ls V erfasser Dr. Rö1-1L. 

Die Übernahme d er Neuausgabe durch ein völlig neues Redaktionsteam , wie auch di e 
weitgehenden seitherigen Veränderungen der gesetzlichen Grundlagen, insbesondere 
durch das 6. Überleitungsgesetz von 196 1 und das Patentänderungsgesetz von 1967 
machten in weiten Teilen eine völlige Neubearbeitung d es Stoffes notwendig. Das Vor
wort erinnert an die Zi elsetzung K rausses in der ersten Auflage des Werkes. « Man soll 
darin schnell und möglichst alles finden können , was man sucht, entweder in kurzen 
Worten , oder doch in Form eines Hinweises, wo weiterer R at zu holen sei. » Diesem Ziel 
wird auch die 5. Auflage, soweit eine erste Durchsicht das zu beurteilen erlaubt, völlig 
gerecht. D en Erläuterungen zu den einzelnen Paragraph en ist j eweilen, wie schon in der 
vorherigen Auflage, eine d e taillierte Übersicht vorangestellt, die auf die nummerierten 
Anmerkungen hinweis t. Die Anordnung ist drucktechnisch klar und übersichtlich. Und 
ein sehr ausführliches Sachwortregister von 79 Seiten erleichtert und beschleunigt die 
Auffindung aller gewünschten Aufschlüsse. Trotz der Vergrößerung d es Formats d es 
W erkes ist die Zahl d er Textseiten von 892 auf 1395 a ngewachsen. Die Vergrößerung 
d es Formates erhöht die Handlichkeit der Benützung. 

Die lebenslange Erfahrung und Beschäftigung d er drei Bearbeiter mit patentrecht-
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liehen Fragen hat sie em ausgewogenes Maß zwischen emem Kurzkommentar und 
einem vollbefrachteten Handkommentar finden lassen, das zwar eher weiter geht, als 
in der vorherigen Auflage, jedoch immer noch ein Maß einhält, das ihn für eine rasche 
erste Orientierung zu einer anstehenden Patentrechtsfrage empfiehlt, welche die bis
herige Rechtsprechung unter Hinweis auf deren Publikation berücksichtigt sehen will. 
Zu wichtigeren oder streitigen Fragen wird überdies auf Literatur verwiesen und damit 
weiteres, eingehenderes Studium derselben erleichtert. Die Rechtsprechung ist im 
Kommentar berücksichtigt, soweit sie bis Ende 1969 publiziert war. Spätere Entschei
dungen bis ungefähr Ende März 1970 sind in einem l 2seitigen Nachtrag unter jeweiligem 
Hinweis auf die einschlägige Kommentarseite verarbeitet. 

In weiser Mäßigung beschränkt sich der Anhang (von Dr. ZEUNERT redigiert) auf 
in ternationale Regelungen und Bestrebungen. Er behandelt die Pariser Verbandsüber
einkunft in ihren verschied enen Fassungen, die Übereinkünfte und Bestrebungen im 
Europarat, das Internationale Patentbureau in Den Haag, die Vertragsentwürfe für 
ein europäisches Patenterteilungsverfahren, den BIRPI-Plan zur Vereinfachung der 
Patentierung derselben Erfindung in mehreren Ländern, eine vergleichende Gegenüber
stellung des europäischen und des internationalen Verfahrens. Weiter befaßt sich d er 
Anhang in Kürze mit der Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Dokumentation, mit 
der nordischen Zusammenarbeit, der Zusammenarbeit der Comecon-Länder, mit den 
Bestrebungen zur internationalen Erfassung korrespondierender Patente (Welt-Patent
Index), mit dem Problem der Entwicklungsländer und mit den letzten Konferenz-Ergeb
nissen (Regierungs-Konferenz in Luxemburg vom Apri l 1970 und diplomatische Kon
ferenz in Washington vom Mai/] uni 1970). So ergibt sich aus dem Anhang ein gerundetes 
Kurzbild der internationalen Regelungen und Bestrebungen, wobei zu allen Themen 
Literatur angegeben ist, die weiteres Studium erleichtert. 

Er erweist sich somit diese Neuauflage als ein Werk, dessen Einreihung in die Hand
bibliothek eines j eden, der sich mit patentrechtlichen Fragen zu befassen hat, erwünscht 
sein wird. Otto F. Irminger 

Busse, Dr. Rudolf, Althammer ·werner und Kaube Gernot: 
Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz in der Fassung vom 2.1.1968; Kommen
tar, 4.Auflage 1972, Verlag Walter de Gruyder, Berlin. XVIII + 
1006 S. gebd . DM 180.~. 

Nach der dritten Auflage aus dem Jahr 1964 folgt 1972 die neue, vierte Auflage dieses 
vielbenutzten Kommentars zum Patentgesetz und zum Gebrauchsmustergesetz. Für 
seine Herausgabe hat Senatspräsident i. R. Dr. BussE diesmal zwei Mitarbeiter herange
zogen, der erste Senatsrat beim Bundespatentgericht, der zweite leitender Regierungs
direktor beim Deutschen Patentamt. Senatsrat ALTHAMMER hat insbesond ere bei d er 
Kommentierung des Patentrechts, und Regi erungsdirektor KAUBE bei der Bearbeitung 
des Gebrauchsmusterrechts mitgewirkt, während dem bisherigen Alleinverfasser vor 
allem die systematische Einführung, das Arbeitnehmer-Erfindungsrecht und der inter
nationale T eil sowie die gemeinsame Koordinierung unterstand. Diese Koordinierung 
scheint mir auf der Grundlage der bisherigen Auflagen gut und harmonisch gelungen 
zu sein, so daß man sich bt>i Benutzung der verschi edenen Teile nicht a uf anderes 
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«Taktieren» umzustellen hat. Die W a hl d er Mitarbeiter wahrt dem Kommentar den 
Charak ter, den er zwar nie offiziel, ab er faktisch innehatte, nämlich sozusagen der 
Kommentar der mit d em Patentrecht und dem Gebrauchsmusterschutzrecht befaßten 
deutschen Behörden zu sein . 

Grundlage der Kommentierung sind die revidierten Fassungen des Patentgesetzes 
und d es Gebrauchsmustergesetz es vom 2.Januar 1968 (zuletzt verändert am 23 .Juni 
1970), die ja immerhin recht wesentlich e Änderung materieller und verfahrensrecht
licher Art gebracht h aben. Gerade im Hinblick auf diese Änderungen ist es gewiß von 
Vorteil , da ß die Neuauflage erst j etz t erschien, so daß auch die bisherige Auslegung und 
Auswirkung der gesetzlichen Neuerungen noch berücksichtig t werden konnten. 

Der Kommentar Busse ist zu lange und zu gut bekannt, als daß er noch empfohlen 
werden müßte . Selbstverständlich sind in der Neuauflage d er letzte Stand der Praxis 
und d er Rechtsprechung sowohl des Bundespatentgerichtes, wie auch des Bundesge
richtshofes berücksichti gt. Und die bisherige konzi se und klare sprachliche Fassung ist 
d em W erk erhalten geblieben. D as Anwachsen des Bandes seit der vorh erigen Auflage 
von 870 auf 1006 Textseiten zeigt, daß auch der Inha lt reichhaltiger geworden ist. Als 
Beispiele solcher zusätzlicher Neuerungen seien u. a. die Ausführungen über das Patent
recht d er Deutschen Demokratischen R epublik (S.23f.), über die isolierte Recherche, 
das Prüfungsverfahren und die M ängelbeseitigung im Verfahren vor dem Patentamt 
(S. 449 bis 467), die eingehende Darstellung des Arbeitnehmer-Erfindungsrechtes (S. 891 
bi s 923) auf Grund der abgeänderten Fassung des Gesetzes vom 4. September 1967 ge
nannt. Der interna tionale T eil ist in wesentlichen T eilen neu überarbeite t. Neu ist der 
Abschnitt über die Weltorganisation für geistiges Eigentum. Der Kurzkommentierung 
der Pariser Verbandsübereinkunft liegt nun die Stockholmer Fassung vom 14.Juli 1967 
zu Grunde, und im Eingang ist ein Verzeichnis der Mitgliedstaaten eingefügt, das auch 
die Daten des Beitrittes und den Tag, an d em die letzte Fassung wirksam wurde, nennt. 
Neu ist weiter ein Abschnitt über Europäisches Patentrecht (S. 949 bis 954) . Dem ein
läßlichen Sachregister ist neu ein Entsch eidungsweiser eingefügt, und unter den zu einem 
Schlagwort angeführten Seiten sind die Hauptseiten, welche Ausführungen hiezu en t
halten , durch Fettdruck hervorgehoben. Die Übersichtlichkeit der K ommen tartextc ist 
zudem dadurch verbessert worden , daß bei Paragraphen mit längeren Kommen ta r
texten eine de taillierte Übersicht vorangestellt ist. 

So ist der altbeka nnte Bus5e nun in einer Neuausgabe zur Hand, welche neben den 
erwähnten Neuerungen und Verbesserungen die Gewißheit gibt, auch die neuesten Ent
wicklungen der Gesetzesgrundlagen sowie der verwaltungsrechtlichen und der gericht
lichen Praxis zu enthalten und aufzuzeigen. Otto F. Irminger 

Manser Franz: Die Entartung von Marken zu Freizeichen. St. Galler Studien 
zum Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, herausgegeben von Prof. 
Dr. M. M. Pedrazzini, Verlag Ostschweiz AG, St. Gallen, 1971; XXII 
+ 240 s. 

W enn auch das Thema der hier zu besprechenden Arbeit nicht einen gerade h äufig 
anzutreffenden Fall d er Markenpraxis beschlägt, so sind einerseits die relativ seltenen 
Fälle d er Freizeichenbildung regelmäßig doch von größter wirtschaftlicher Bedeutung 
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für den Zei ch eninhaber, andererseits berührt das der Arbeit zugrundeliegende Thema 
in hohem M a ße wesentliche Grundfragen d es Warenzeichenrechts. 

Beruhigend ist vorab das Schlußergebnis d er rechtsvergleichend en U ntersuchung 
bezüglich d er schweizerischen G erichtspraxis: Eine nachträglich e Umwa ndlung einer 
eingetragenen und benützten Marke in ein Freizeichen tritt nur in ausgesuchten Aus
nahmesi tua ti onen ein. Es bedürften zwar die vom Bundesgericht ges te II ten, extrem hohen 
Anford erungen einer gewissen Dämpfung: Die Freizeichenbildung soll nicht erst dann 
an erkannt werden , wenn jegliche H erkunftsfunktion d er Marke auch in d en Augen d es 
letzten Händlers völlig zunichte ist, vielmehr sollte genügen, wenn di e H erkunftsfunktion 
nur noch für einen völlig unbedeutend en T eil d er Verkehrsbeteiligten fortb es teht. Sonst 
aber stellt die schweizerische Praxis einen vernünftigen und vertretbaren Mittelweg 
zwisch en d en subj ektiven und objektiven Extremstandpunkten dar, wi e sie im benach
barten Ausland und in den USA teilweise zu find en sind. 

Das Problem d er Freizeichenbildung kann nicht in Angriff genomm en werd en, wenn 
nicht erst die rechtstheoretischen Grundlagen d es Begriffs der Warenzeichen sorgfältig 
abgeklärt werden. Der Verfasser tut dies d enn auch in einem ausführlichen einleitenden 
Teil, der - nebst d er für das Thema -d er Freizeichenbildung notwendigen Basis - eine 
ausgezeichnete, gestraffte Übersicht über W esen und Funktionen d er Marke nach 
schweizerisch em Recht darstellt. Dabei zeigt d er Verfasser mit guten Argumenten auf, 
daß die « H erkunftsfunktion» trotz a ller gegen sie erhobenen Einwände nach wie vor 
die wesentlichste Funktion der Marke darstell t. Diese Ausführungen Mansers haben 
auch a ls Stellungnahme zu den Erläuterungen zum Vorentwurf 1968, mit d em sich d er 
Verfasser in dieser Beziehung sehr kritisch auseinandersetzt, zu gelten. 

Freizeichen sind zur Individualisierung befähigte Marken, di e aber aufgrund a llge
m ein freien, erlaubten Gebrauchs im Verkehr zur Kennzeichnung von Waren entspre
chender Gattung verwendet werden und deshalb nicht mehr auf die Abstammung der 
Ware aus einem bestimmten Unternehmen hinzudeuten vermögen. Sie sind demnach 
verwandt mit den Sachbezeichnungen , d enen aber schon vom Ursprung h er j egliche 
Individualisierungsfähigkei tfehlt. Die Umwandlung zum Freizeichen kann nur erfolgen, 
wenn der Markencharakter auf dem gesamten schweizerisch en T erritorium verloren 
gegangen ist. Dies kann durch ein Gerichtsurteil festgestellt werden, wobei die Beweislast 
für die Entartung beim Prozeßgegner d es Markeninhabers li egt. Nach geri chtlich fest
gestellter Freizeichenbi ldung verbleibt d em ursprünglichen Inhaber am betroffenen 
Zeichen keinerlei markenrechtliche Befugni s m ehr. Die wirtschaftliche Einbuße, die ein 
Markeninhaber dadurch erleiden kann, ist evident. 

In einer ausführli chen rcchtsvergleichenden Übersicht über Gesetzgebung und Praxis 
in d er Schweiz, Deutschland, Frankreich, Itali en und USA stell t Manser di e verschie
den en Wege d ar, welche diese einzelnen Länder bezüglich der Freizeich enbildung 
eingeschlagen haben. Von Interesse dürfte insbesondere Italien sein, das seit 1942 die 
«objektive» These praktisch im Gesetz verankert hat. Danach tritt die Umwandlung 
zum Freizeichen unabhängig vom V erhalten d es l\1arkeninhabers ein ; es genügt, wenn 
di e ursprüngliche M arke für das Publikum das Produkt als solches, unabhängig von 
irgendwelchem H erkunftshinweis, kennzeichne t. 

Die extrem a ndere M einung vertritt die französische Lehre, wonach selbst d er Verlust 
j eglich en H erkunftshinweises d er Marke unbeachte t bleibt, sofern nicht zugleich der 
Aufgabewille d es ]\1farkeninhabers offensichtli ch ist. Danach kommt a lles auf die sub
j ektive Haltung des l\1arkeninhabers a n. In der Schweiz und Deutschla nd hingegen 
herrscht eine gemä ßigte Mittellinie vor: 
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Die Bildung von Freizeichen hängt davon ab, ob die m aßgeblich en Verkehrskreise im 
Z eichen noch einen H erkunftshinweis aus einem bestimmten U nternehmen sehen oder 
nicht. Auf d en ersten Blick wird hier d er subj ektiven H altung d es Markeninhabers zwar 
keine direkte rechtliche R elevanz zuerkannt; da die H erkunftsfunktion aber in sämt
lich en maßgeblichen V erkehrskreisen zerstört sein muß, vermag dies d er Markeninhaber 
regelmäßig zu verhindern, indem er d as Vorgehen d es Verletzers stört. Originell und 
anders schließlich di e am erikanisch e Lösung: H ier können verschiedene Arten «differen
zierten R echtsverlustes » für sich a llein oder miteinander kombiniert eintreten: Gegen
über gewissen Gruppen von Verkehrsteilnehmern kann eine M arke zum Freizeich en 
werd en, gegenüber a nderen Gruppen kann die M arke bleiben. 

Der sehr wertvolle abschli eßende T eil der Arbeit M ansers wertet die Ergebnisse des 
R echtsvergleiches aus, bezüglich einer zufried enstellenden sch weizerischen Lösung mit 
dem vorstehend erwähn ten R esultat, daß die schweizerische Praxis mit gewissen Ein 
schränkungen taugl ich und zweckmäßig sei. 

Im Rahmen dieser a ufgezeigten Hauptlinien behandelt M anser eine M enge einzelner 
Probleme. Erwähn t sei nur d ie regelmäßige Untersuchung der Frage, welche Auswir
kungen das Bestehen anderer Exklusivrechte n eben dem M arkenrecht auf die Umwand
lung zum Freizeichen habe (Paten t-, Urheber-, Geschm acksmuster-, Firmenrecht). 

Die besprochene Arbeit ste ll t einerseits eine sorgfältige und wertvolle Zusammenstel
lung d es status qua in d en verschi ed en en Ländern dar und versucht andererseits, durch 
R echtsvergleichung eine befri edigende schweizerisch e Lösung zu find en . Daß das ab
schli eßende R esulta t nicht gerad e revolutionär anmutet, ist kein Nachteil d er Arbeit 
M a nsers, sondern spricht für di e Vernünftigkeit und Qualitä t der vom schweizerischen 
Bundesgericht vertretenen Praxis (neuere Entscheide BGE 83 II 219, 84 II 435ff. , 90 II 
263, 93 II 264 und 94 II 46). 

D er « weiß-grünen » St. Gall er R eihe von Prof. PEDRAZZINI ist - nachdem die beiden 
ersten Arbeiten von Dr. BRUNO BECCHIO und die hier besprochene von Dr. FRANZ MANSER 
vorliegen - ein guter Start gelungen ; man freut sich auf eine würdige Fortsetzung. 

Klaus Hug 


